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BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 39/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2024:211024B29Wpat39.21.0



betreffend die Marke 30 2019 015 590
(Nichtigkeitsverfahren 0920/20 Losch)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
21. Oktober 2024 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die
Richterin Akintche und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:
Auf die Beschwerde des Nichtigkeitsantragstellers wird der Beschluss
der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
17. August 2021 aufgehoben.
Die Eintragung der Marke 30 2019 015 590 wird fur nichtig erklart und

ihre LOschung angeordnet.

Il. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Der Beschwerdeflhrer wendet sich gegen die Zurickweisung seines Antrags auf
Erklarung der Nichtigkeit und Loschung der Bildmarke 30 2019 015 590.

Das am 29. Juni 2019 angemeldete Bildzeichen (farbig: rot, weil3, schwarz)



wurde am 19. Dezember 2019 unter der Nummer 30 2019 015 590 zugunsten des

Beschwerdegegners in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

geflhrte Markenregister eingetragen fur die Waren der

Klasse 18:

Klasse 25:

Klasse 26:

Gepack, Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehaltnisse; Leder
und Lederimitationen; Teile und Zubehdr fir alle vorgenannten Waren,
soweit in dieser Klasse enthalten;

Kopfbedeckungen; Bekleidungsstlcke; Schuhwaren; Teile und Zubehor
fur alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;
Accessoires fur Bekleidung, Nahartikel und schmickende textile Artikel;
Anhanger, ausgenommen fir Schmuck, Schlisselringe oder

Schlusselanhanger; Anstecker [Buttons]; Pins [Anstecker].

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens wurde die Marke vom urspringlichen

Markeninhaber und Beschwerdegegner auf die X ... GmbH umgeschrieben. Die

neue Markeninhaberin hat im vorliegenden Verfahren keine Erklarungen

abgegeben.



Der Beschwerdefuhrer einerseits und der Beschwerdegegner sowie die aktuelle
Markeninhaberin  andererseits sind Konkurrenten im Einzelhandel mit
Bekleidungsstucken. Die Ehefrau des Antragstellers fuhrt seit dem Jahr 2005 auf
der Reeperbahn ein Ladengeschaft unter der Bezeichnung ,merlin Store®, in dem
sie mit Strass-Steinen bestuckte Kleidung verkauft, die sie gemeinsam mit dem
Antragsteller und Beschwerdefuhrer entwirft. Im Jahr 2010 Ubernahm der
ursprungliche Markeninhaber und Beschwerdegegner das in unmittelbarer
Nachbarschaft zum ,merlin Store“ liegende Geschaft ,Crazy Jeans® und bot in
diesem nach der Geschaftsuibernahme ebenfalls mit Strass verzierte
Kleidungssticke an. Ihm waren das Geschaft ,merlin Store® und die dort
angebotenen Waren bereits zuvor bekannt. Der Beschwerdegegner ist
Geschaftsfihrer der am 10. Januar 2020 ins Handelsregister eingetragenen X ...
GmbH, der aktuellen Markeninhaberin, die gegen die Ehefrau des Antragstellers
und Beschwerdefuhrers vor dem Landgericht Hamburg Klage erhoben hat wegen
Verletzung von Rechten an der verfahrensgegenstandlichen Bildmarke. Das
Verfahren vor dem Landgericht Hamburg wurde im Hinblick auf das vorliegende

Nichtigkeitsverfahren ausgesetzt.

Mit am 17. September 2020 beim DPMA eingegangenem Nichtigkeitsantrag hat der
Beschwerdefuhrer beantragt, die Marke 30 2019 015 590 wegen des Bestehens
alterer Rechte fur nichtig zu erklaren und zu I6schen. Der Antragsteller stutzt seinen
Nichtigkeitsantrag auf ein geltend gemachtes Urheberrecht mit Zeitrang
3. August 2015. Zur Begrindung seines Nichtigkeitsantrags hat er vorgetragen,
dass er Inhaber alterer Rechte sei. Er habe ,das streitgegenstandliche Motiv* bereits
2015 und damit ca. ein Jahr vor dem behaupteten Entwurf des urspriunglichen
Markeninhabers entworfen und seitdem regelmaRig verkauft. Zum Zweck der
Anbringung von Strass-Steinen auf Textilien habe er ebenfalls bereits im Jahr 2015
eine hierflr geeignete Presse bei einer Firma mit Sitz in der Turkei bestellt und am
5. August 2015 einer weiteren Firma mit Sitz in der Turkei, der Firma Y ... ,den

Auftrag erteilt, das von ihm entworfene Motiv in einem Umfang von 100 Stuck aus



Strass-Steinen zu fertigen. Auf der Auftragsbestatigung sei das angegriffene Muster

wie folgt zu erkennen:

Dieses Motiv bestehe aus zwei Flugeln, jeweils besetzt mit Strass-Steinen, welche
ahnlich einer Korsage miteinander verbunden seien. Der Antragsgegner habe in
seiner Bildmarke dem Motiv des Antragstellers lediglich mittig ein Herz sowie vier
Sternchen hinzugefligt. Mit dem streitgegenstandlichen Muster bedruckte Textilien
seien seit 2015 umfangreich in den Geschaftsraumen des Merlin Store sowie auf
Facebook beworben worden, wie dies auch aus den mit der Antragsschrift
eingereichten Lichtbildern ersichtlich sei. Die erforderliche Schépfungshéhe ergebe
sich aus der Zeichnung des Motivs sowie der Umsetzung des Motivs mit Strass-
Steinen auf Textil. Die Werke des Antragstellers wiirden sich durch ihre Asthetik

auszeichnen.

Dem ihm am 28. September 2020 zugegangenen Nichtigkeitsantrag hat der
damalige Markeninhaber mit am 29. Oktober 2020 beim DPMA eingegangenem
anwaltlichen Schriftsatz widersprochen. Er hat geltend gemacht, dass der
Nichtigkeitsantrag bereits nicht ausreichend bestimmt sei, weil er das geltend
gemachte altere Schutzrecht nicht eindeutig bezeichne. Da der Antragsteller mal
von alteren Rechten im Plural, mal von ,Muster” schreibe und die Antragsschrift
mehrere Lichtbilder bzw. Graphiken mit verschiedenen Objekten enthalte, sei
unklar, auf welches altere Urheberrecht, d.h. auf welches Recht an welchem Werk,
der Antrag gestutzt werde. Ebenso sei die Formulierung in der Antragsschrift, dass
der Antragsteller ,das streitgegenstandliche Motiv® fur die Antragstellerin®
entworfen habe, unklar und die Rechtsinhaberschaft des Antragstellers nicht belegt.



Das in der Antragsschrift abgebildete Muster sei nicht urheberrechtsschutzfahig, da
es nicht die notwendige Schopfungshohe erreiche. Dem mit der Antragsschrift
vorgelegten Motiv, einer schwarz-weillen Zeichnung zweier durch eine
Korsettbindung verbundener Fllgel, sei nichts zu entnehmen, was das Konzept
,Flugel mit Korsett" kreativ bzw. kunstlerisch umgesetzt hatte. Selbst wenn der
konkreten Darstellung ein ganz geringes Mal3 an urheberrechtlicher Schutzfahigkeit
zugesprochen werden sollte, sei der Schutzbereich verschwindend gering und eine
Verletzung des Urheberrechts aufgrund Ubernahme selbstandig urheberrechtlich

schutzfahiger Elemente nicht ersichtlich.

Mit Beschluss vom 17. August 2021 hat die Markenabteilung 3.4 den Antrag auf
Erklarung der Nichtigkeit und Léschung der Bildmarke 30 2019 015 590

zuruckgewiesen.

Zur Begrundung fuhrt die Markenabteilung aus, der Antrag auf Erklarung der
Nichtigkeit und Loschung der angegriffenen Bildmarke sei zulassig, insbesondere
hinreichend bestimmt. Der Antragsteller stitze sich nicht auf mehrere Rechte,
vielmehr wirden Antrag und Antragsbegrindung in der Gesamtschau das geltend
gemachte Schutzhindernis ,Urheberrecht an der Darstellung zweier Fliigel, jeweils
besetzt mit Strass-Steinen, welche &hnlich einer Korsage miteinander verbunden
sind“ sowie dessen Inhaber und den behaupteten Entstehungszeitpunkt erkennen
lassen und damit die Voraussetzungen gem. § 42 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenV
erfillen. Der Antrag sei jedoch unbegriindet, da die in der Antragsbegrindung
abgebildete Darstellung einer schwarz/weilden Zeichnung zweier Flliigel schon nicht
die nach § 2 Abs. 1 und 2 UrhG erforderliche Werkqualitat aufweise. In Frage kame
ein Werk gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG, namlich ein Werk der bildenden Kinste
(Zeichendarstellung) oder der angewandten Kunst (Bekleidungsstick) und deren
Entwirfe. Es fehle jedoch an der geforderten Individualitdt und Gestaltungshdhe,
da die Darstellung zweier Fligel grundsatzlich ein sehr gangiges Motiv und auch
auf dem hier malgeblichen Textilsektor sehr beliebt sei. Allenfalls die

Korsagenbindung, die aber in der Abbildung in der Antragsschrift kaum erkennbar



sei, hebe sich nach der Recherche der Markenabteilung noch von bekannten
Vorbildern ab und kdnnte deshalb — auch in Kombination mit der behaupteten
Darstellung in Strass-Steinen, die aber aus der Abbildung ebenfalls nicht
hervorgehe — noch eine gewisse individuelle Pragung besitzen. Individualitat und
Gestaltungshohe seien jedoch anhand der vorgelegten Abbildung, also der
schwarz/weil3en Abbildung des gangigen Motivs zweier Engelsflugel ohne weitere
Details, zu beurteilen und die erforderliche Individualitat und Gestaltungshéhe damit
mangels individueller Pragung zu verneinen. Selbst wenn man von einem geringen
Mald an Schutzfahigkeit ausgehen sollte, so fehle es aufgrund der deutlichen
Unterschiede an einer Verletzungshandlung, da sich die angegriffene Marke in
Farb- und Formgebung (markante Korsagenbindung, mittiges Herz) deutlich von
der vorgelegten Schwarz/Weil3-Zeichnung unterscheide. Eine Kostenauferlegung
auf einen der Beteiligten gem. § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG erfolge nicht, da
Billigkeitsgrunde fur eine solche weder vorgetragen noch sonst ersichtlich seien.

Hiergegen wendet sich der Nichtigkeitsantragsteller mit seiner Beschwerde.

Zur Begrundung tragt der Beschwerdefuhrer vor, er konne sich auf ein
prioritatsalteres Urheberrecht berufen. Bei der Gestaltung des Beschwerdeflihrers
handele es sich sehr wohl um eine personliche geistige Schépfung. Die bereits im
Jahr 2015 entworfene bildliche Gestaltung sei aus der mit der Beschwerde
vorgelegten Abbildung (Anlage BF 1) deutlich erkennbar:



Auf der Grundlage dieser Darstellung kbnne auch besser nachvollzogen werden,
wie die Gestaltung mit Strass-Steinen ausgefihrt werde. Die Ausfuhrung der
Applikation der Gestaltung auf Textilien, die seit 2015 fortlaufend erfolge, ergebe

sich auch aus den nachfolgenden Beispielfotos:

Der Beschwerdefiihrer mache keinen abstrakten Motivschutz geltend, vielmehr
verleihe die kreative Auswahl und Kombination der Bildelemente seiner Gestaltung
eine hochgradig individuelle Pragung. Es handele sich um Engelsfligel, die mit
einer Korsettschnurung in Kontrast stinden. Die Recherche des DPMA zeige



lediglich die Verwendung von Flugeln, neu und schopferisch sei jedoch die

Kombination mit der Korsettschnurung, die dem Erotikbereich zugeordnet werde.

Zudem verleihe die individuelle Ausfihrung der Gestaltung und insbesondere der

Engelsfligel dieser die erforderliche Schopfungshdhe:

Die Flugel seien dadurch gekennzeichnet, dass sie jeweils vier Reihen
Federn untereinander enthielten, wodurch die Ausfuhrung der Federn
lebendig und naturlich erscheine und der Kontrast zu dem durch gerade
Linien gekennzeichneten Schnirmuster zwischen den Fligeln noch verstarkt
werde.

Die Schnurelemente seien durch quer verlaufende und sich x-formig
kreuzende gerade Linien als Darstellung der Bander gekennzeichnet.

Das Schnirmuster werde am unteren Ende durch die asymmetrische
Ausfuhrung einer Schleife aufgelockert, da die Schleife nur rechts Uber eine
erkennbare Schlaufe sowie Uber ein langeres auslaufendes Band verfuge,
was der Gestaltung eine lebendige und etwas verspielte Anmutung verleihe.
Die Grolenverhaltnisse und die Positionierung von Fligeln und
Korsettschnurung sei anatomisch jeweils stimmig, so dass die Gestaltung

uber eine naturliche Anmutung verfuge.

Die angefochtene Marke falle in den Schutzbereich des Urheberrechts des

Antragstellers. Sie habe samtliche pragenden Elemente der Ausgangsgestaltung

sklavisch Ubernommen, namlich

die Auswahl der Bildelemente (Engelsfliigel und Korsettschnirung),

die Bildkomposition (Gréf3enverhaltnisse und Positionierung von Fligeln und
Korsettschnurung),

die wesentlichen Konturen der Flligel sowie der Federelemente,

die Anzahl der Federreihen,

die Darstellung der Schnlrelemente in Form von quer und sich x-férmig
kreuzenden Linien

und die Platzierung und asymmetrische Ausfuhrung der Schleife.
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Die Unterschiede in der Ausfuhrung seien demgegenuber marginal. Die Farben der
angegriffenen Marke wirden den Gesamteindruck ebenso wenig pragen wie das
darlber platzierte und von vier Sternen eingerahmte Herz, das ,als blof3er Dekor*
wahrgenommen werde. Die marginalen Unterschiede in der zeichnerischen
Ausfuhrung (sieben statt neun Korsettbander, leichter Hohenversatz der Flugel,
etwas rundlichere Ausfihrung der Federn) wirden eher als ,Ubernahmefehler®
wahrgenommen denn als kreativer Uberschuss. Der Beschwerdegegner bzw. die
von ihm vertretene X ... GmbH flhre selbst im Verfahren vor dem Landgericht
Hamburg aus, dass die sich gegenuberstehenden Zeichen einander in ihrem
bildlichen Gesamteindruck hochgradig ahnlich seien und dass das Herz aufgrund
seiner geringen GrolRe und seiner ubiquitaren Verwendung auf dem
Bekleidungssektor nicht geeignet sei, den Gesamteindruck maRgeblich zu
beeinflussen. Der Beschwerdegegner trage daher im vorliegenden
Nichtigkeitsverfahren und im Verfahren vor dem Landgericht Hamburg

widerspruchlich vor.
Der Beschwerdefuhrer und Nichtigkeitsantragsteller beantragt sinngeman,
den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 17. August 2021 aufzuheben,
die Eintragung der Marke 30 2019 015 590 fir nichtig zu erklaren und deren
Léschung anzuordnen.
Der Beschwerdegegner und Nichtigkeitsantragsgegner beantragt sinngeman,
die Beschwerde zurlickzuweisen.
Der Beschwerdegegner tragt vor, dass die Kombination ,Fligel mit Korsett* ein
gangiges, bereits vor dem 3. August 2015 benutztes und o6ffentlich zuganglich

gemachtes Motiv sei. So seien bereits Anfang 2012 Textilien mit diesem ,Flugel-
mit-Korsett“-Motiv bedruckt worden.
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Er ist der Ansicht, dass sich der Beschwerdefuhrer — auch unter Berucksichtigung
der nachgereichten Darstellung in besserer Auflosung — nicht auf ein Urheberrecht
mit alterem Zeitrang stltzen kénne, da keine personliche geistige Schdpfung
vorliege. Hierfur mussten die eigenschopferischen Zige durch Vergleich mit dem
vorbekannten Formengut ermittelt sowie anschlieRend gepruft werden, ob deren
Gestaltungshohe fur die Urheberrechtsschutzfahigkeit ausreiche. Da die
Bildauswahl und die Kombination von Fligeln mit einer Korsettschnirung bereits
als Bedruck von Textilien bekannt seien, beruhe die Verbindung von Engelsfligeln
als Symbol fur Reinheit und Unschuld mit einem primar der Erotikbranche
zuzuordnenden Korsett gerade nicht auf einer Idee des Beschwerdeflhrers und es
fehle insoweit an dessen personlicher geistiger Schopfung. Vielmehr sei die
Darstellung von Engelsfligeln in der Erotikbranche ein wiederholt vorkommendes
Element, da in dieser mit den aufgezeigten Gegensatzen seit Jahrzehnten gespielt
werde (Verweis auf die Modenschauen von Victoria“s Secret mit Modeln in knappen
Dessous und mit Fligeln). Die Idee ,Flugel mit Korsett* sei auch deshalb nicht dem
Urheberrechtsschutz zuganglich, da dieses keinen abstrakten Ideenschutz kenne.
Schliel3lich sei die konkrete Gestaltung weder individuell noch personlich. Die nach
der Ansicht des Beschwerdefuhrers durch die Anordnung in vier Reihen
untereinander besonders ,lebendig“ wirkenden Fligel wirden — wenn Uberhaupt —
allenfalls marginal von bekannten Gestaltungen abweichen. Ebenso habe der
Beschwerdefuhrer bei der Darstellung der Korsettschnurung lediglich eine von
wenigen Moglichkeiten gewahlt, worin keine schopferische Leistung zu sehen sei,
da eine Schnurung — praxisnah — entweder gerade oder x-férmig oder eben in
alternierender Form vorgenommen werde. Auch die abschlieende Schleife weise
lediglich minimale Unterschiede zu Vorbekanntem auf und die Darstellung aus
Strass-Steinen sei eine Ubliche und vielfach genutzte Gestaltungsform als Besatz
auf Kleidungsstiucken. Insgesamt fehle es daher an einem urheberrechtlich

geschutzten Werk.

Selbst wenn von einem Urheberrecht des Beschwerdeflhrers ausgegangen wurde,

so ware dessen Schutzbereich so eng, dass durch die zusatzlichen Elemente der
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angegriffenen Bildmarke ein ausreichender Abstand geschaffen worden sei und
kein Eingriff vorliege. Insbesondere verleihe das Herz der Gestaltung des
Beschwerdegegners einen besonderen Ausdruck, zudem sei die jeweilige
Farbgestaltung unterschiedlich. Die Flugelgestaltung des Beschwerdeflhrers sei
geschwungener als die des Beschwerdegegners. Die Federn seien bei der
angegriffenen Marke langer, die Federspitzen scharfer konturiert, die Federreihen
seien deutlicher abgesetzt, der Abstand der Fliugel enger. Bei der angegriffenen
Marke seien — anders als bei der Gestaltung des Beschwerdefiihrers — die Osen
der Schnurung klar am Rand erkennbar. Nach dem eigenen Mal3stab des
Beschwerdefuhrers misse daher auch in der angegriffenen Marke eine eigene

schopferische Leistung gesehen werden.

Auf den Hinweis des Senats vom 19. Marz 2024, in dem der Senat seine vorlaufige
Einschatzung mitgeteilt und dem Beschwerdegegner u. a. Gelegenheit gegeben
hat, weiter zum vorbekannten Formenschatz vorzutragen, hat dieser als Anlage AG
1 zwei Screenshots von Pinterest mit den Zeitangaben ,Jan 26, 2012“ und
,Mar 19, 2015“ vorgelegt, die die nachfolgenden Gestaltungen zeigen und seinem
Vortrag nach zu den vorgenannten Daten (26. Januar 2012 und 19. Marz 2015)

bereits abrufbar gewesen seien.




-13-

Die Gestaltung des Beschwerdefuhrers stelle lediglich eine marginale, banale
Abweichung von diesem vorbekannten Formenschatz dar. Jedenfalls sei der
Abstand, den die angegriffene Marke zur vermeintlichen Schopfung des
Beschwerdefuhrers wahre, deutlich groRer als der Abstand der vermeintlichen
Schopfung des Beschwerdefuhrers zum vorbekannten Formenschatz. Fur die
Entstehungsvoraussetzungen eines vermeintlichen — vorliegend nicht gegebenen —
Urheberrechtsschutzes sei im Ubrigen nach allgemeinen Beweislastregeln der
Beschwerdefuhrer darlegungs- und beweispflichtig. Dies betreffe nicht nur den
subjektiven Schopfungswillen, sondern insbesondere auch den objektiven
Formenschatz im Zeitpunkt der angeblichen Schopfung.

Der Beschwerdefuhrer hat hierauf repliziert, dass sich aus der vorgelegten Anlage
AG 1 nicht ausreichend deutlich ergebe, dass die Pinterest-Postings tatsachlich von
den angegebenen Daten stammen wuirden. Vor allem aber wirden bei den
angeblich alteren Mustern gerade die fur das Werk des Beschwerdefuhrers
charakteristischen eigenschdpferischen Komponenten fehlen. Insbesondere die
Darstellung der Schnirung weiche ,krass“ vom fruheren Formenschatz ab, da die —
in der angegriffenen Marke Ubernommene — Darstellung der Schnirung im Werk
des Beschwerdeflhrers aufgrund der GroRe der Schnirung und der quer
verlaufenden Schnire im Verhaltnis zu den Fllgeln viel dominanter wirke sowie
dichter und massiver erscheine als bei den Darstellungen der Anlage AG 1. Sowohl
die Bildkomposition als auch die Darstellung der Schnurelemente sowie die
wesentlichen Konturen der Fligel und der Federelemente hatten keine

Entsprechung im angeblich zu bericksichtigenden Formenschatz.

Zur Erganzung des Tatbestands wird auf den am 19. Marz 2024 versandten Hinweis

des Senats und den Ubrigen Akteninhalt Bezug genommen.
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Die zulassige, insbesondere gem. § 66 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 MarkenG statthafte
sowie form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde gegen den Beschluss der
Markenabteilung 3.4 vom 17. August 2021 ist auch in der Sache erfolgreich. Der
angegriffenen Marke steht gem. §§ 51, 13 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG das Urheberrecht
des Beschwerdeflhrers an der zeichnerischen Darstellung zweier Engelsfligel mit
Korsettschnurung zur Umsetzung mit Strass-Steinen auf Kleidung, wie sie aus der
Anlage BF 1 ersichtlich ist (Bl. 31 f. d. A., Abbildungen s. o. im Tatbestand),
entgegen. Die Eintragung der angegriffenen Marke war daher gemall §§ 51,
53 MarkenG fur nichtig zu erklaren, die Léschung der Marke war anzuordnen und

der Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 17. August 2021 aufzuheben.

A. Die angegriffene Marke wurde im Laufe des Beschwerdeverfahrens vom
Beschwerdegegner auf die X ... GmbH umgeschrieben. Das vorliegende
Beschwerdeverfahren war jedoch zwischen den bisherigen Beteiligten fortzufuhren.
Die Rechtsnachfolgerin ist dem Verfahren weder gem. § 53 Abs. 7 MarkenGi. V. m.
§§ 66 ff. ZPO entsprechend den zivilprozessualen Vorschriften Uber die
Nebenintervention beigetreten, noch hat sie erklart, das Verfahren zu tGbernehmen.
Daher bedarf es vorliegend auch nicht der Entscheidung, ob die Regelung des § 28
Abs. 2 S. 3 MarkenG zur Ubernahme des Verfahrens durch den Rechtsnachfolger
ohne Zustimmung der uUbrigen Verfahrensbeteiligten neben § 53 Abs. 7 MarkenG
uberhaupt anwendbar ist, oder ob es sich bei § 53 Abs. 7 MarkenG hinsichtlich des
Nichtigkeitsverfahren um eine lex specialis handelt (vgl. Miosga in
Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 53 Rn. 90).

B. Auf den gem. § 53 Abs. 1 i.V.m. § 51 MarkenG zulassigen Antrag des
Beschwerdefuhrers auf Erklarung der Nichtigkeit wegen alterer Rechte sowie den
rechtzeitigen Widerspruch des damaligen Markeninhabers und

Beschwerdegegners gem. § 53 Abs. 4, Abs. 5 MarkenG war das — mit der



-15 -

Neufassung von § 53 MarkenG zum 1. Mai 2020 eingefuhrte — amtliche
Nichtigkeitsverfahren wegen alterer Rechte durch die Markenabteilung

durchzufihren.

Der am 17. September 2020 beim DPMA eingegangene Antrag ist zulassig,
insbesondere hat der Beschwerdefuhrer das geltend gemachte Recht ausreichend
konkret bezeichnet. Er hat dieses beschrieben und in der Antragsbegrindung
ausgefihrt, das Motiv zeichne sich durch zwei Fllgel, jeweils besetzt mit Strass-
Steinen, aus, welche ahnlich einer Korsage miteinander verbunden seien, und er
hat mit dem Antrag eine Abbildung der Zeichnung beigeflgt, wenn auch in
schlechter Qualitat. Seinen Antrag hat er demgegenuber nicht auf die weitere
Abbildung eines Kleidungsstlicks mit Fligeln ohne Korsettschnirung gestutzt, wie

die Markenabteilung im angegriffenen Beschluss zutreffend ausgefuhrt hat.

C. Der Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit ist begrindet und die Eintragung der
angegriffenen Marke ist gem. § 51 i. V. m. § 53 Abs. 1 MarkenG flr nichtig zu
erklaren und zu l6schen, weil dieser ein Recht mit alterem Zeitrang, namlich das
verfahrensgegenstandliche Urheberrecht des Beschwerdefuhrers aus dem Jahr
2015, entgegensteht, aufgrund dessen dem Beschwerdefihrer — bei unterstellter
Benutzung der angegriffenen Marke — ein bundesweit glltiger Unterlassungsan-
spruch gegen den Beschwerdegegner zusteht, §§ 13 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
i. V.m. § 97 Abs. 1 UrhG.

Diese Voraussetzungen sind sowohl fur den Zeitpunkt der Anmeldung der
angegriffenen Marke als auch fur den Entscheidungszeitpunkt zu bejahen (zu den
maldgeblichen Zeitpunkten vgl. Kopacek/Schodel in BeckOK Markenrecht,
38. Edition, Stand: 01.07.2024, § 51 Rn. 5 u. 11).

I. Die Gestaltung, auf die der Beschwerdefuhrer seinen Nichtigkeitsantrag stutzt, ist
urheberrechtlich schutzfahig.
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1. Der Prufung der Schutzfahigkeit werden die mit der Beschwerdebegriundung
vorgelegten (Licht-) Bilder zugrunde gelegt. Da das geltend gemachte Urheberrecht
mit dem Nichtigkeitsantrag ausreichend konkret bezeichnet und individualisiert war,
handelt es sich bei der Nachreichung besser erkennbarer Bilder, namlich der
Zeichnung sowie der beiden Lichtbilder von Kleidungsstucken, lediglich um eine
Konkretisierung des Vortrags im laufenden Verfahren und nicht um die EinfUhrung
weiterer Rechte, so dass sich auch die Frage der Anderung bzw. Erweiterung des

Streitgegenstands nicht stellt.

2. Nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG gehoren Werke der bildenden Kunst einschlie3lich
der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst sowie Entwtirfe solcher Werke
zu den urheberrechtlich geschitzten Werken, sofern sie nach § 2 Abs. 2 UrhG
personliche geistige Schopfungen darstellen. Eine personliche geistige Schopfung
ist eine Schopfung individueller Pragung, deren asthetischer Gehalt einen solchen
Grad erreicht hat, dass nach Auffassung der fur Kunst empfanglichen und mit
Kunstanschauungen einigermalen vertrauten Kreise von einer ,kiunstlerischen®
Leistung gesprochen werden kann. Dabei kann die asthetische Wirkung der
Gestaltung einen Urheberrechtsschutz nur begrinden, soweit sie auf einer
klnstlerischen Leistung beruht und diese zum Ausdruck bringt (vgl. BGH GRUR
2023, 571 Rn. 13 — Vitrinenleuchte; GRUR 2022, 899 Rn. 28 — Porsche 911

m. w. N).

In der Sache entsprechen diese MalRstdbe dem unionsrechtlichen Begriff des
urheberrechtlich geschitzten Werks im Sinne der Richtlinie 2001/29/EG zur
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (vgl. BGH GRUR 2023, 571 Rn. 14 —
Vitrinenleuchte; GRUR 2022, 899 Rn. 29 — Porsche 911 m. w. N). Dabei handelt es
sich um einen autonomen Begriff des Unionsrechts, der in der gesamten Union
einheitlich auszulegen und anzuwenden ist (vgl. EuUGH GRUR 2019, 73 Rn. 33 —
[Levola Hengelo BV/Smilde Foods BV] Levola/Smilde; GRUR 2019, 1185 Rn. 29 —
[Cofemel — Sociedade de Vestuario SA/G-Star Raw CV] Cofemel/G-Star). Fir die
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Einstufung eines Objekts als Werk mussen zwei kumulative Voraussetzungen erfullt
sein. Zum einen muss es sich bei dem betreffenden Gegenstand um ein Original in
dem Sinne handeln, dass er eine eigene geistige Schoépfung seines Urhebers
darstellt. Davon kann nicht ausgegangen werden, wenn die Schaffung eines
Gegenstands durch technische Erwagungen, durch Regeln oder durch andere
Zwange bestimmt wurde, die der Ausubung kunstlerischer Freiheit keinen Raum
gelassen haben (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 30 f. — Cofemel/G-Star). Zum anderen ist
die Einstufung als Werk Elementen vorbehalten, die eine solche Schépfung zum
Ausdruck bringen (EuGH a. a. O. Rn. 29 — Cofemel/G-Star; BGH a.a. O. —
Vitrinenleuchte). Hiermit steht im Einklang, dass bei Werken der angewandten
Kunst keine héheren Anforderungen an die Gestaltungshdhe zu stellen sind als bei
Werken der zweckfreien Kunst (vgl. BGH a. a. O. Rn. 15 — Vitrinenleuchte; GRUR
2014, 175 Rn. 26 — Geburtstagszug). Bei Gebrauchsgegenstanden, die durch den
Gebrauchszweck bedingte Gestaltungsmerkmale aufweisen, ist lediglich der
Spielraum flr eine kunstlerische Gestaltung regelmalig eingeschrankt. Deshalb
stellt sich bei ihnen in besonderem Male die Frage, ob sie Uber ihre von der
Funktion vorgegebene Form hinaus kunstlerisch gestaltet sind und diese
Gestaltung eine Gestaltungshohe erreicht, die Urheberrechtsschutz rechtfertigt.
Eine zwar Urheberrechtsschutz begrindende, gleichwohl aber geringe
Gestaltungshohe fuhrt zu einem entsprechend engen Schutzbereich des
betreffenden Werks (BGH a. a. O. Rn. 41 — Geburtstagszug m. w. N).

3. Nach diesen Grundsatzen ist vorliegend die Schutzfahigkeit des geltend
gemachten alteren Rechts zu bejahen. Die verfahrensgegenstandliche
zeichnerische Darstellung zweier Engelsfligel mit Korsettschnurung zur Umsetzung
mit Strass-Steinen auf Kleidung, die der Beschwerdefuhrer nach seinem
unbestrittenen Vortrag bereits im Jahr 2015 entworfen hat, genief3t Schutz als Werk
der angewandten Kunst gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG.

Die Schutzfahigkeit kommt dabei nicht der zugrundeliegenden Idee, eine Korsage

mit Engelsfligeln zu kombinieren, als solche zu. Urheberrechtlichen Schutz
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geniel3en nicht die Ideen, sondern stets nur deren Umsetzungen, also die konkreten
Gestaltungen, in denen eine Idee ihren Niederschlag gefunden hat.

a) Mit der Beschwerdebegrindung wurde eine Zeichnung vorgelegt, die Strass-
Steine erkennen lasst, sowie zwei Lichtbilder von Kleidungsstucken, die das mit
Strass-Steinen applizierte Motiv zeigen. Es handelt sich daher bei dem
zeichnerischen Entwurf sowie seiner Umsetzung um ein — geltend gemachtes —
Werk aus dem Bereich der angewandten Kunst. Anders als bei der Formgestaltung
eines Gebrauchsgegenstands ist die Ausgestaltung einer Applikation auf einem
Kleidungsstuck jedoch nicht per se durch die Funktion des Gegenstands — also der
Kleidung — vorgegeben. Vielmehr handelt es sich um ein rein dekoratives Motiv, bei
dem der Gestaltungsspielraum allenfalls in geringem Male eingeschrankt ist, da
lediglich durch die Verwendung von Strass-Steinen bzw. die Grofde und Form des
Kleidungsstiucks gewisse (GroRRen-)Vorgaben zu berlcksichtigen sind. Die
Gestaltung wurde daher insgesamt nicht durch technische Erwagungen, durch
Regeln oder durch andere Zwange bestimmt, die der Auslbung kinstlerischer

Freiheit keinen Raum gelassen haben.

Im Hinblick auf den deutlichen Gestaltungsspielraum kommt es im vorliegenden
Verfahren nicht auf die Entscheidung des EuGH im Vorlageverfahren USM Haller
an (vgl. BGH GRUR 2024, 132 - USM Haller, EuGH-Vorlage zum
urheberrechtlichen Werkbegriff u. a. mit der Vorlagefrage, ob bei Werken der
angewandten Kunst zwischen dem geschmacksmusterrechtlichen und dem
urheberrechtlichen Schutz ein Regel-Ausnahme-Verhaltnis dergestalt bestehe,
dass bei der urheberrechtlichen Prifung der Originalitat dieser Werke hohere
Anforderungen an die freien kreativen Entscheidungen des Schopfers zu stellen

sind als bei anderen Werkarten.).

b) Die zeichnerische Darstellung zweier Engelsflugel mit Korsettschnirung zur
Umsetzung mit Strass-Steinen auf Kleidung orientiert sich des Weiteren nicht nur



an

-19-

Vorgegebenem. Sie erreicht vielmehr eine Gestaltungshohe, die

urheberrechtlichen Schutz rechtfertigt.

Die vorliegende Gestaltung zeichnet sich aus durch

die Darstellung von zwei vertikal angeordneten, spiegelbildlich verlaufenden
Flugeln, bei denen jeweils vier Reihen von sich Uberlappenden Federn
erkennbar sind, wobei die letzte Reihe langer ausgestaltet ist als die
vorhergehenden,

einen oben geschwungenen Rand der Flugel, der jeweils einen ,Wulst® zur
Innenseite aufweist, sowie eine nach unten schmaler werdende Form der
Fllgel,

eine unterhalb der vorgenannten Wilste beginnende Verbindung der Fllgel
durch eine Korsettschnurung, die von ihrer Grolde her ungefahr das mittlere
Drittel des Motivs ausmacht, nach unten etwas breiter wird und so
ausgestaltet ist, dass die jeweils x-férmige Schnlrung durch zwei horizontal
verlaufende gerade Linien ,eingerahmt® ist,

und ein unteres Ende der Korsettschnirung mit einer asymmetrischen

Schleife, deren Enden rechts langer herabhangen als links.

Der Gesamteindruck der Gestaltung und deren Eigenpersonlichkeit beruhen dabei

vor allem auf

der Gesamtkomposition mit der konkreten Anordnung und GroRe der
Schnurung im Verhaltnis zu den Fligeln und insbesondere dem Kontrast
zwischen bewegten und starren Elementen, namlich den schwungvoll
wirkenden Flligeln mit Federn einerseits und der geraden/geometrischen
Ausfuhrung der Korsettschnire andererseits (mit Ausnahme der wiederum
verspielt wirkenden Schleife),

sowie der besonderen Art der dargestellten Korsettschnirung mit Kreuzen

und Linien.

In dieser kontrastreichen Gestaltung mit auffalliger Schnurung des Korsetts kommt

eine kunstlerische Leistung zum Ausdruck.
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c) Diese Ausfuhrung des Motivs hebt sich auch ausreichend deutlich vom
vorbekannten Formenschatz ab, wie er vom Senat festgestellt werden konnte bzw.

vom Beschwerdegegner in das Verfahren eingeflhrt wurde.

aa) Entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners ist keine Darlegungs- und
Beweislast des Beschwerdeflhrers hinsichtlich des vorbekannten Formenschatzes
anzunehmen. Dabei bedarf es nicht der Entscheidung, ob vorliegend von der
grundsatzlichen Geltung des Amtsermittlungsgrundsatzes mit (weitreichenden)
Darlegungs- und Mitwirkungspflichten der Beteiligten auszugehen ist oder der
Beibringungsgrundsatz gilt. In jedem Fall ist es nicht Sache des Beschwerdefuhrers,

im Einzelnen zum vorbekannten Formenschatz vorzutragen.

(1) Ob fur das Nichtigkeitsverfahren wegen alterer Rechte gem. §59
Abs. 1 MarkenG vom Grundsatz der Amtsermittlung auszugehen ist, ist in der
Kommentarliteratur umstritten (vgl. Miosga in Strébele/Hacker/Thiering, MarkenG,
14. Aufl. 2024, § 53 Rn. 60 m. w. N.: mangels gesetzlicher Spezialregelung ist von
der Geltung der allgemeinen Regelung des § 59 Abs. 1 MarkenG auszugehen; a. A.
Brocker in Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl. 2023, § 53 Rn. 29 mit der
Begrindung, dass mit dem Nichtigkeitsverfahren wegen alterer Rechte
Partikularinteressen  verfolgt wdlrden). Auch bei Zugrundelegung des
Amtsermittlungsgrundsatzes konnen Mitwirkungspflichten der Beteiligten bestehen.
Diese mussen alleine in ihrer Sphare liegende Tatsachen vortragen und beweisen,
wodurch auch bei Anwendung von § 59 Abs. 1 MarkenG fur das — kontradiktorisch
ausgestaltete — Nichtigkeitsverfahren wegen alterer Rechte eine starke Annaherung
an den Beibringungsgrundsatz resultieren kann. Im Nichtigkeitsverfahren ist der
Antragsteller daher in jedem Fall fur die seinen Vortrag stutzenden tatsachlichen
Voraussetzungen darlegungs- und beweispflichtig, die einer Ermittlung von Amts
wegen nicht zuganglich sind (vgl. Miosga in Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 53
Rn. 61).
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(2) Vorliegend ist zu bertcksichtigen, dass sich der Beschwerdefuhrer auf ein nicht
registriertes alteres Recht beruft. Fir diesen Fall wird auch bei Geltung des
Amtsermittlungsgrundsatzes (beispielsweise im Widerspruchsverfahren) von einer
Darlegungs- und Mitwirkungspflicht — und ggf. Feststellungslast — des dieses Recht
geltend machenden Beteiligten (z. B. des Widersprechenden) hinsichtlich des
Bestehens und des Zeitrangs des alteren Rechts sowie der Inhaberschaft
angenommen (vgl. Miosga in Strobele/Hacker/Thiering a. a. O. §42 Rn. 68 und § 53
Rn. 61). Den hiesigen Beschwerdeflhrer trifft daher in jedem Fall, auch bei
Zugrundelegung des Amtsermittlungsgrundsatzes, eine Darlegungslast hinsichtlich
der Entstehung dieses Schutzrechts. Eine solche Darlegungslast kann im
vorliegenden Nichtigkeitsverfahren wegen alterer Rechte jedoch nicht weiter
reichen als bei zivilrechtlichen Urheberrechtsstreitigkeiten. In diesen Streitigkeiten
vor den Verletzungsgerichten muss nach allgemeinen Grundsatzen derjenige die
Schutzfahigkeit eines Werks darlegen und beweisen, der sich auf ein bestehendes
Urheberrecht beruft. Dies kann Ublicherweise regelmalig durch die Vorlage des
Werks erfolgen; falls das Werk nicht von vorneherein die urheberrechtlich relevante
Leistung erkennen lasst, mussen die fur die urheberrechtliche Schutzfahigkeit
mafgeblichen Gestaltungsmerkmale konkret dargelegt und gegebenenfalls
bewiesen werden (vgl. BGH a.a.O. Rn. 18 — Vitrinenleuchte; Schulze in
Dreier/Schulze, Urheberrechtsgesetz, 7. Aufl. 2022, § 2 Rn. 70 f.). Demgegentber
muss ebenfalls nach allgemeinen Regeln der Darlegungs- und Beweislast
derjenige, der behauptet, eine Formgestaltung beruhe auf dem vorbekannten
Formenschatz, dies konkret vortragen und gegebenenfalls beweisen (vgl. Schulze
in Dreier/Schulze, a.a. 0. § 2 Rn. 73). Dieses Wechselspiel der jeweiligen
Darlegungslasten nach allgemeinen Grundsatzen ist auch bei der Bestimmung der
Mitwirkungspflichten der Beteiligten im Nichtigkeitsverfahren wegen alterer Rechte

zu beachten.

Der Beschwerdefuhrer ist seiner Darlegungslast vorliegend ausreichend
nachgekommen, indem er im Beschwerdeverfahren sowohl Abbildungen des Werks

vorgelegt hat als auch im Einzelnen zu den fur den Gesamteindruck mafigeblichen
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Gestaltungselementen vorgetragen und nicht zuletzt ausgefuhrt hat, inwieweit die
Gestaltung seiner Auffassung nach die erforderliche Schopfungshdhe erreiche.

bb) Die Gestaltung hebt sich ausreichend vom vorbekannten Formenschatz ab.

Der Senat hat, ebenso wie das DPMA und unter Zugrundlegung einer
grundsatzlichen Geltung des Amtsermittlungsgrundsatzes, eigene Recherchen zum
vorbekannten Formenschatz durchgefiihrt und die Rechercheergebnisse den
Beteiligten im Rahmen eines Hinweises zur Kenntnis gebracht. Daneben sind die
beiden vom Beschwerdegegner im Beschwerdeverfahren eingereichten
Abbildungen von mit Engelsfligeln und Korsettschniren bedruckten

Bekleidungssticken in die Prifung einzubeziehen.

Das Motiv von Engelsflugeln wurde als solches, also ohne Korsettschnirung,
bereits vor 2015 und damit vor dem geltend gemachten Zeitpunkt der Entstehung
des alteren Rechts auf Kleidungsstiicken verwendet. Dies ist zwischen den
Beteiligten unstreitig. Die Markenabteilung hat im angegriffenen Beschluss insoweit
festgestellt, dass die Darstellung zweier Fligel grundsatzlich ein sehr gangiges
Motiv und auch auf dem hier maligeblichen Textilsektor sehr beliebt sei, und hat
dem Beschluss Ausdrucke von Google-Trefferlisten mit Abbildungen von
Engelsflugeln auf Textilien als — zu dem Zeitpunkt — aktuelle Recherchebelege
beigefugt. Feststellungen zur Kombination von Engelsfligeln mit einer Korsage hat

das DPMA unter Zugrundelegung des Akteninhalts nicht treffen kdnnen.

Die Recherche des Senats hat ergeben, dass in allgemein zuganglichen
offentlichen Quellen (Internet, z. B. google-Suche oder Suche auf Amazon oder
Etsy) zwar das Motiv von Fligeln ohne Korsettschnlrung auf Kleidung wie T-Shirts
oder Hoodies flr den Recherchezeitpunkt ohne Weiteres festgestellt werden konnte
(vgl. Anlagenkonvolut 1 zum Hinweis des Senats vom 19. Marz 2024, BIl. 81 ff. d. A,
Suche mit den Stichworten ,Engelsfligel®, ,Engelsflugel mit Korsett®, ,Engelsfligel

mit Corsage-Schnurung“ etc.). Auch wenn nach dem Vortrag des
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Beschwerdegegners die Kombination von Flugeln mit einem Korsett als solche
bereits bekannt war, beispielsweise aus dem Erotikbereich, so konnten konkrete
vorbekannte Gestaltungen dieser Kombination vom Senat jedoch nicht festgestellt
werden (vgl. Anlagenkonvolute 1 und 2, Bl. 81 ff. d. A.). Der Senat konnte
Verwendungen des Motivs von Engelsflugeln mit einer solchen Korsettschnirung
auf Kleidung fur die Zeit vor 2015 Uberhaupt nicht recherchieren, sondern lediglich
das Motiv von Engelsflugeln ohne Korsage auf T-Shirts aus den Jahren 2013 und
2016 sowie einen bereits 2016 angebotenen Wandbehang, der die Ruckansicht
einer Figur mit Flugeln einer Korsage-Bindung zeigt, die jedoch in ihrer konkreten
Ausgestaltung von dem Werk des Beschwerdeflhrers ganz erheblich abweicht (vgl.
Anlagenkonvolut 2, Bl. 92 ff. d. A.).

Auf den Hinweis des Senats hat der Beschwerdegegner, den hinsichtlich des
vorbekannten Formenschatzes bei Annahme des Beibringungsgrundsatzes eine
Darlegungslast bzw. bei Zugrundelegung des Amtsermittlungsgrundsatzes
entsprechende Mitwirkungspflichten treffen und dem der Senat insoweit
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat, zwei seinem Vortrag nach
vorbekannte Verwendungen vorgelegt:

Von diesen hebt sich die Gestaltung des Beschwerdeflhrers erheblich ab. Dies gilt
zunachst fur den Motivaufdruck auf dem wei3en T-Shirt (Abbildung oben rechts),
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von dem sich die verfahrensgegenstandliche Gestaltung des Beschwerdeflihrers
bereits aufgrund der Gesamtkomposition ganz deutlich unterscheidet. Die
Umrissgestaltung der Darstellung auf weillem Grund ist deutlich geschwungener
mit oben rund auslaufenden Fllgeln, die im Zusammenspiel mit der nach unten spitz
zulaufenden Korsage-Schnurung innerhalb des Motivs die Form eines Herzens
erkennen lassen. All dies findet in der Gestaltung des Beschwerdefuhrers keinerlei

Entsprechung:

Aber auch von dem Motiv auf dem schwarzen Langarm-Shirt (Abbildung oben links)
weicht die Gestaltung des Beschwerdeflihrers nicht nur in einer Vielzahl von Details
(z.B. Schleifenbander unterschiedlich lang statt gleich lang, langere Reihen der
Federn), sondern vor allem in der Gesamtkomposition deutlich ab. Die nach dem
Vortrag des Beschwerdegegners vorbekannte Gestaltung ist insgesamt schmaler
und langlicher, die des Beschwerdeflhrers kompakter. Die Korsage-Bindungen sind
unterschiedlich positioniert und unterschiedlich breit. Bei dem vorbekannten Motiv
ist die pinkfarbene Schnlirung schmal und im oberen Bereich der Fliigel angebracht,
mit denen sie nach oben hin einen (halb-)runden Abschluss bildet, wahrend die
breite Ausfihrung der Schnirung beim Beschwerdefiuhrer in der Mitte des Motivs
liegt und durch die Position und die konkrete Ausgestaltung massiver und geradezu

dominierend wirkt.
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Zudem ist die Art, wie die Schnurung in der Gestaltung des Beschwerdefuhrers
dargestellt wurde, namlich mit parallelen und Uberkreuzten Bandern und der
zweifachen Nutzung des jeweiligen Schnirlochs, auffallig und hebt sich von
vorbekannten Gestaltungen deutlich ab. So hat der Senat bei seiner Recherche
konstatiert, dass es zwar verschiedene Moglichkeiten gibt, ein Korsett,
Schniirschuhe oder Ahnliches zu binden (vgl. Anlagenkonvolut 3, Bl. 96 ff. d. A.),
Darstellungen der vorliegend abgebildeten Art der Schnirung fanden sich jedoch
nicht auf Anhieb. Diese taucht weder bei der Klassifikation sogenannter
,Schnurfamilien” auf (vgl. Bl. 102 d. A.) noch bei Vorschlagen fiur originelle
Schnurtechniken bei Schuhen (vgl. Bl. 106 ff. d. A.). Neben der kontrastreichen
Kombination der schwungvollen, lebendig wirkenden Flligel/Federn mit der starren
geometrischen Ausfuhrung der Korsettschnurung ist auch die Ausfuhrung der
Schnirung als solche etwas Besonderes und bestimmt den Gesamteindruck
wesentlich mit. Klassischerweise sind Schnirungen entweder gerade oder Uber
Kreuz, daneben gibt es auch kreative Madglichkeiten flur die Schnlrung eines
Korsetts oder von Schuhen. Die Schnlrung, wie sie vorliegend dargestellt ist, ist
jedoch in der Praxis nur schwer ausfuhrbar, weil man jedes Loch doppelt nutzen
musste, einmal fur das Kreuz und einmal fur die waagerechte Fuhrung der Schnur.
Dementsprechend findet sich diese spezielle Form der Korsettschnirung auch im
Rahmen zeichnerischer Darstellungen nicht als Teil des vorbekannten

Formenschatzes (vgl. Anlagenkonvolut 3, Bl. 96 ff. d. A.).

d) Die vorliegende zeichnerische Darstellung von Engelsfligeln mit
Korsettschnirung zur Umsetzung mit Strass-Steinen auf Kleidung stellt somit eine
eigene geistige Schopfung ihres Urhebers dar, die sich deutlich vom vorbekannten
Formenschatz abhebt und — auch im Hinblick auf den Schutz der sog. ,kleinen
Muanze“ — urheberrechtlichen Schutz geniel3t. Der Schutzbereich ist aufgrund der
vorbekannten Verwendungen von Engelsfligeln in unterschiedlicher Ausfihrung
auf Kleidung allerdings gering und wird maf3geblich bestimmt durch die besondere
Art der Korsettschnurung sowie die Gesamtkomposition, insbesondere den
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Kontrast zwischen der ,geometrisch® anmutenden Schnurung einerseits und der

schwungvollen Darstellung der Fligel/Federn andererseits.

II. Der Beschwerdefluihrer ist als Inhaber des geltend gemachten Urheberrechts
aktivlegitimiert, § 53 Abs. 3 MarkenG.

Die Inhaberschaft des Beschwerdeflihrers wurde ebenso wenig bestritten wie der
Zeitpunkt der Entstehung des behaupteten alteren Rechts, so dass die
Einvernahme der in der Antragsschrift insoweit angebotenen Zeugen entbehrlich

ist.

lll. Eine (unterstellte) markenmafige Benutzung der angegriffenen Marke wirde
eine Verletzung dieses alteren Urheberrechts darstellen und einen (hypothetischen)
Unterlassungsanspruch des Beschwerdeflhrers begrinden, so dass dieser
berechtigt ware, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland zu untersagen, § 13 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 97
Abs. 1S. 1 UrhG. Denn bei der angegriffenen Marke handelt es sich um eine unfreie
Bearbeitung und nicht um eine freie Benutzung des urheberrechtlich geschutzten
Werks des Beschwerdeflihrers gem. § 24 Abs. 1 UrhG a. F.

1. § 23 UrhG wurde geandert und § 24 UrhG aufgehoben mit Wirkung zum
7. Juni 2021 durch Gesetz vom 31. Mai 2021 (BGBI. | S. 1204). Die bis dahin in
§24 UrhG a.F. geregelte sog. ,freie Bearbeitung“ ist nunmehr als
Schutzbereichsbegrenzung in § 23 Abs. 1 S. 2 UrhG geregelt. Fur die Frage der
Anwendbarkeit dieser Vorschriften in ihrer alten bzw. neuen Fassung ist maldgeblich
auf den Kollisionszeitpunkt abzustellen, also den Zeitpunkt der Anmeldung der
angegriffenen Marke am 29. Juni 2019, so dass vorliegend §§ 23, 24 UrhG in ihrer
alten Fassung anwendbar sind (vgl. OLG Munchen, Urteil vom 25.11.2021,
29 U 5825/20, ZUM-RD 2023, 213 Rn. 34 — The real Badman & Robben; s. auch
Thiering in Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 51 Rn. 47 zum relevanten Zeitpunkt
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fur die Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr bei einem Antrag auf Nichtigkeit
wegen einer alteren Marke).

2. Eine Verletzung des Urheberrechts gem. § 97 UrhG liegt nicht nur bei einer
identischen widerrechtlichen Nachbildung eines Werks vor. Aus der Bestimmung
des § 23 Abs. 1 S. 1 UrhG (alte und neue Fassung), nach der Bearbeitungen oder
andere Umgestaltungen eines Werks nur mit Zustimmung des Urhebers
veroffentlicht oder verwertet werden dirfen, ergibt sich, dass der Schutzbereich des
Veroffentlichungsrechts i. S.v. § 12 UrhG und der Verwertungsrechte gem.
§ 15 UrhG sich — bis zu einer gewissen Grenze — auch auf vom Original
abweichende Gestaltungen erstreckt (vgl. BGH a. a. O. Rn. 27 — Vitrinenleuchte;
a. a. 0. Rn. 55 —-Porsche 911 m. w. N). Bei der Prufung, ob eine Veranderung eines
Werks in den Schutzbereich des Urheberrechts fallt, ist zu bertcksichtigen, dass
jede Bearbeitung oder andere Umgestaltung i. S. d. § 23 Abs. 1 S. 1 UrhG, soweit
sie korperlich festgelegt ist, zugleich eine Vervielfaltigungi. S. d. § 16 UrhG darstellt.
Ist die Veranderung der benutzten Vorlage indessen so weitreichend, dass die
Nachbildung Uber eine eigene schopferische Ausdruckskraft verfugt und die
entlehnten eigenpersonlichen Zige des Originals angesichts der Eigenart der
Nachbildung verblassen, liegt keine Bearbeitung oder andere Umgestaltung i. S. d.
§ 23 Abs. 1 S. 1 UrhG und keine Vervielfaltigung i. S. d. § 16 UrhG, sondern ein
selbststandiges Werk vor, das in freier Benutzung des Werks eines anderen
geschaffen worden ist und das nach § 24 UrhG a. F./§ 23 Abs. 1 S. 2 UrhG n. F.
ohne Zustimmung des Urhebers des benutzten Werks veroffentlicht und verwertet
werden darf (vgl. BGH a. a. O. Rn. 28 — Vitrinenleuchte; a. a. O. Rn. 56 — Porsche
911 m. w. N.). Bei der Frage, ob in freier Benutzung eines geschutzten alteren
Werkes ein selbststandiges neues Werk geschaffen worden ist, kommt es somit
entscheidend auf den Abstand an, den das neue Werk zu den entlehnten
eigenpersonlichen Zigen des benutzten Werkes halt. Die Voraussetzung einer
freien Benutzung, dass angesichts der Eigenart des neuen Werkes die entlehnten
eigenpersonlichen Zuge des geschutzten alteren Werkes verblassen, ist in der

Regel erflllt, wenn die dem geschutzten alteren Werk entlehnten eigenpersonlichen
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Zuge im neuen Werk zurucktreten, so dass die Benutzung des alteren Werkes durch
das neuere nur noch als Anregung zu einem neuen, selbststandigen Werkschaffen
erscheint (vgl. BGH, GRUR 2011, 134 Rn. 11 — Perlentaucher; OLG Minchen
a. a. 0. Rn. 35 - The real Badman & Robben).

3. Unter Berucksichtigung dieser Grundsatze kann nicht von einer freien
Bearbeitung ausgegangen werden, da nach der erforderlichen Gesamtschau die
eigenschopferischen Zige des alteren Werks in der angegriffenen Marke in
erheblichem Umfang dbernommen worden sind und die Abweichungen in der
angegriffenen Marke nicht aus dem Schutzbereich des alteren Rechts

herausfuhren.

Zwar weicht die Gestaltung der angegriffenen Marke in mehreren Punkten von der
alteren Gestaltung ab, wie aus der nachfolgenden Gegenuberstellung ersichtlich:

Die angegriffene Marke weicht von der alteren Gestaltung ab hinsichtlich
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- der Verwendung des rot schattierten Hintergrunds in Form einer
quadratischen Umrahmung,

- der Hinzuflgung von einem Herz und vier Sternen, wobei sich das Herz in
den oberen Bereich zwischen den Fligeln symmetrisch und stimmig einflgt,

- der ein wenig schmaleren, geraderen und langlicheren Gestaltung der
Flugel, die im oberen Bereich etwas weniger ,wulstig“ wirken und am unteren
Ende spitzer zulaufen, voneinander einen geringeren Abstand aufweisen und
deren Federn besser erkennbar sind,

- der leicht abgewandelten Darstellung der Korsettschnurung (namlich der
besseren Sichtbarkeit der Osen, der geringeren Anzahl von Reihen und der

etwas langeren Schleife).

Demgegenuber wurde eine Vielzahl von Elementen Gbernommen, insbesondere
wurden die groben Proportionen und der Umriss der Gesamtgestaltung im
Wesentlichen Gbernommen, zudem die Art der Darstellung und Reihung der Federn
und die Art der Korsettschnurung mit Gberkreuzten und waagerecht verlaufenden

Bandern bis hin zur asymmetrische Schleife am unteren Ende.

Beim Vergleich des jeweiligen Gesamteindrucks der Gestaltungen, bei dem nicht
nur auf die Unterschiede, sondern insbesondere auch auf die Gemeinsamkeiten der
Gestaltungen abzustellen ist (vgl. BGH a.a. O. Rn. 32 — Vitrinenleuchte), ist
festzuhalten, dass nicht nur eine Vielzahl von Elementen Ubernommen wurde,
sondern gerade auch die eigenpersonlichen Zige des alteren Werks, namlich die
ungefahren GroélRenverhaltnisse, die kontrastreiche Darstellung der schwungvoll
wirkenden Flagel einerseits und der geraden/geometrischen Ausfuhrung der
Korsettschnure andererseits (mit Ausnahme der wiederum verspielt wirkenden
Schleife) sowie die auffallige Art der Korsettschnirung mit Kreuzen und Linien. Die
festgestellten Abweichungen sind demgegenuber nicht so wesentlich, dass sie aus

dem — wenn auch geringen — Schutzbereich des alteren Rechts herausfuhren.
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Der Gesamteindruck der neuen Gestaltung weicht daher vom Gesamteindruck des
alteren Werks keinesfalls dergestalt ab, dass die den Urheberrechtsschutz des
alteren Werks begrindenden Elemente im Rahmen der Gesamtschau in der neuen
Gestaltung verblassen wurden, also nicht mehr wiederzuerkennen waren (vgl. BGH
GRUR 2022, 899 Rn. 58 — Porsche 911 m. w. N.). Vielmehr ist aufgrund der den
Gesamteindruck beider Gestaltungen wesentlich bestimmenden und in der
angegriffenen Marke Ubernommenen eigenpersonlichen Zige eine Verletzung des
Urheberrechts des Beschwerdeflhrers anzunehmen, so dass diesem ein — bei
unterstellter Benutzung auch bundesweiter — Unterlassungsanspruch gem. § 97
Abs. 1 UrhG zusteht und die Eintragung der angegriffenen Marke gem. §§ 51,

53 MarkenG flr nichtig zu erklaren und die Loschung der Marke anzuordnen war.

D. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden besteht kein Anlass.

I. § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG geht von dem Grundsatz aus, dass jeder Beteiligte
seine Kosten selbst tragt. Die Kosten kdnnen gem. § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG
ausnahmsweise einem der Beteiligten auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit
entspricht. Dies kann bei Vorliegen besonderer Umstande, beispielsweise bei der
Verletzung prozessualer Sorgfaltspflichten, angenommen werden (vgl. Meiser in
Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage 2024, § 71 MarkenG, Rn. 13;
st. Rspr., vgl. z. B. BPatG, Beschluss vom 19.07.2021, 26 W (pat) 567/18 — Crystal

Smoke/Cristal m. w. N.).

II. Vorliegend sind derartige besondere Umstande nicht ersichtlich. Nicht
ausreichend ist insoweit das Obsiegen des Beschwerdefuhrers sowie die Tatsache,
dass der Nichtigkeitsantrag wohl eine Reaktion auf die Verletzungsklage des
Beschwerdegegners vor dem Landgericht Hamburg darstellt, da dies, also die
Antragstellung im Hinblick auf anderweitige Streitigkeiten zwischen den Beteiligten,
keine ungewohnliche Konstellation in Nichtigkeitsverfahren allgemein darstellt (a. A.
Albrecht/Hoffmann, Die neuen amtlichen Markenloschungsverfahren, MarkenR
2020, 1).
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lll. Zwar bestehen Zweifel hinsichtlich der Vereinbarkeit von § 71 Abs. 1
S. 2 MarkenG mit Art.14 der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG im Rahmen des
Nichtigkeitsverfahrens wegen alterer Rechte (s. u. Ziff. E. Il.). Selbst wenn diese
Regelung mit Art. 14 der Durchsetzungsrichtlinie nicht vereinbar sein sollte, bleibt
jedoch trotz Ablaufs der Umsetzungsfrist angesichts des klaren Wortlauts der
nationalen Vorschrift sowie der Tatsache, dass es sich nicht um eine ausschlielich
beglnstigende Regelung handelt, fir eine unmittelbare Anwendung der Richtlinie
kein Raum. Der Senat hat daher die Kostenentscheidung auf der Basis der

gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 MarkenG getroffen.

Von einer Vorlage des Verfahrens an den EuGH sieht der Senat ab, lasst aber die
Rechtsbeschwerde  zum  Bundesgerichtshof zu. Auch wenn eine
Kostenentscheidung nicht isoliert anfechtbar ist gem. §§ 82 Abs. 2 MarkenG, 91
Abs. 1 ZPO, so kann sie doch Uberpruft werden, wenn Rechtsbeschwerde in der
Hauptsache eingelegt wird (vgl. Koch in BeckOK Markenrecht, a. a. O. § 83 Rn. 14).

E. Die Rechtsbeschwerde wird gem. § 83 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1 MarkenG
zugelassen, da eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Fortbildung des

Rechts erforderlich ist.

I. Die vorliegende Entscheidung betrifft das neue amtliche Nichtigkeitsverfahren
wegen alterer Rechte, zu dem bislang keine Entscheidung des Bundesgerichtshofs
ergangen ist. In Bezug auf dieses Verfahren stellt sich u. a. die Frage der Geltung

des Amtsermittlungs- oder Beibringungsgrundsatzes.

[I. Zudem ist fraglich, ob die Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG — gerade auch
im Nichtigkeitsverfahren wegen alterer Rechte — mit dem Unionsrecht, namlich mit
Art.14 der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG, vereinbar ist.

1. Art. 14 der RL 2004/48/EG (Enforcement- bzw. Durchsetzungsrichtlinie) normiert

eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass die Prozesskosten und
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sonstigen Kosten der obsiegenden Partei in der Regel, soweit sie zumutbar und
angemessen sind, von der unterlegenen Partei getragen werden, sofern
Billigkeitsgruinde dem nicht entgegenstehen. Die Richtlinie sieht damit eine
grundsatzliche Verteilung der Kosten nach dem Obsiegen bzw. Unterliegen der

Parteien vor, sofern nicht eine andere Kostenregelung der Billigkeit entspricht.

Damit enthalten § 71 Abs. 1 MarkenG und Art. 14 der Durchsetzungsrichtlinie

2004/48/EG einander widersprechende Zweifelsregelungen.

2. Die Durchsetzungsrichtlinie ist auch auf gewerbliche Schutzrechte und damit im
Markenrecht anwendbar. Die Richtlinie betrifft nach ihrem Art. 1 S. 1 die
MaRnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe, die erforderlich sind, um die
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums sicherzustellen. Art. 1 S. 2 RL
2004/48/EG stellt ausdrucklich klar, dass der Begriff ,Rechte des geistigen

Eigentums® im Sinne der Richtlinie auch die gewerblichen Schutzrechte umfasst.

3. Inwieweit § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG grundsatzlich mit dem Unionsrecht vereinbar
ist, wird in den Beschlussen des Bundespatentgerichts und in der
Kommentarliteratur regelmaflig nicht oder nur am Rande diskutiert (vgl. kurze
Darstellung der Problematik bei Albrecht in BeckOK Markenrecht, 38. Edition
1.07.2024, § 71 Rn. 1.1; fur eine Konformitat mit Unionsrecht Meiser in
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 6 mit Verweis auf BPatG, Beschluss
vom 21.12.2021, 25 W (pat) 37/19 - Sallaki/Sallaki-Hecht). Zum
Widerspruchsverfahren wurde entschieden, dass der Grundsatz der eigenen
Kostentragung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bereits deswegen nicht im
Widerspruch zur Durchsetzungsrichtlinie stehe, da deren Anwendungsbereich nicht
eroffnet sei. Die Richtlinie verfolge das Ziel der Bekampfung der Produktpiraterie
und beziehe sich damit mal3geblich auf Verletzungsfalle, nicht jedoch auf Fragen,
welche die Entstehung von Rechten des geistigen Eigentums betrafen (vgl. BPatG
a.a. 0. — Sallaki/Sallaki-Hecht m.w. N.). Im Widerspruchsverfahren seien
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demgegenuber keine Rechtsverletzungen zu prufen, sondern lediglich die Frage,
ob ein alteres Recht die Entstehung eines jungeren Rechts dulden muss oder nicht.

4. Bei dem zum 1. Mai 2020 eingeflhrten amtlichen Nichtigkeitsverfahren wegen
alterer Rechte stellt sich die Frage der Geltung der Durchsetzungsrichtlinie und der
Unionsrechtswidrigkeit von § 71 Abs. 1 MarkenG nach Auffassung des Senats
erneut. Auch wenn es in derartigen Verfahren nicht um Rechtsverletzungen,
sondern um den Bestand von Rechten geht, so sind sie doch kontradiktorisch
ausgestaltet. Vor allem aber war bislang in derartigen Konstellationen lediglich der
Weg zu den Verletzungsgerichten eroffnet mit der in §§ 91 f. ZPO normierten
Kostenregelung, nach der grundsatzlich die unterliegende Partei die Kosten des
Rechtsstreits zu tragen hat und die der Regelung in Art. 14 Durchsetzungsrichtlinie
entspricht. Es erscheint fraglich, ob die vom nationalen Gesetzgeber geschaffenen
unterschiedlichen prozessualen Ausgestaltungen der Nichtigkeitsklage vor den
Zivilgerichten einerseits und des amtlichen Nichtigkeitsverfahrens vor dem DPMA
und dem BPatG andererseits fir die Frage der Anwendung der
Durchsetzungsrichtlinie  und insbesondere die Geltung von Art. 14
DurchsetzungsRL 2004/48/EG entscheidend sein konnen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim
Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwaltin oder durch einen beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Mittenberger-Huber Akintche Lachenmayr-Nikolaou
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