BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 574/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die angemeldete Marke 30 2009 057 134.1

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
29. Mérz 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa
und die Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die Markenstelle fiur Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 8. Juni 2010 die Anmeldung der Wortfolge

Im richtigen Kino bist Du nie im falschen Film

als Wortmarke nach 837 Abs.1, 88 Abs.2 Nr.1 MarkenG als nicht
unterscheidungskraftige Angabe teilweise, namlich fir die Waren und Dienstlei-

tungen der

Klasse 9: Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wider-
gabe von Ton und Bild, Verkaufsautomaten, Compu-
ter, Magnetaufzeichnungsgeréte,

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Photographien, Lehr- und
Unterrichtsmittel,

Klasse 35: Werbung, Geschaftsfuhrung, Unternehmensverwal-
tung,

Klasse 41: Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle
Aktivitaten,

Klasse 43: Verpflegung von Gasten,
zurtickgewiesen.
Dies ist damit begriindet, dass die angemeldete Wortfolge ,Im richtigen Kino bist

Du nie im falschen Film* einen Werbeslogan darstelle, bei dem fir das Publikum

im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen eindeutig



eine sachlich anpreisende Aussage im Vordergrund stehe, nicht aber die Funktion
eines betrieblichen Herkunftshinweises.

Die angemeldete Wortfolge sei sprachiblich, ohne originelle Wortfolge oder
Struktur gebildet und enthalte eine allgemein verstandliche Aussage. Sie vermittle
dem angesprochenen Verbraucher, dass er bei dem Angebot stets gute Qualitat
erhalte. Die Bedeutung des Slogans beschranke sich auf eine werbetypische An-
preisung. Die Anmelderin wolle sich lediglich in positiver Weise von ihren Wettbe-
werbern mit der Behauptung absetzen, dass ihr Waren- und Leistungsangebot zu-
verlassig gut sei.

Auch wenn der Verbraucher die angemeldete Wortfolge in verschiedener Richtung
verstehen werden konne, sei diese nicht in einem MalRe mehrdeutig, dass der
Slogan unterscheidungskraftig ware.

Die Waren der Klassen 9 und 16 erfillten zwar ganz unterschiedliche Zwecke; fur
alle sei jedoch die Aussage ,Im richtigen Kino bist Du nie im falschen Film* wer-
bend.

Der Beschluss ist der Anmelderin am 10. Juni 2010 zugestellt worden.

Mit ihrer gegen die teilweise Zurlckweisung der Eintragung gerichteten Be-
schwerde von Montag, dem 12. Juli 2010, macht die Anmelderin im Wesentlichen
geltend, die angemeldete Wortfolge beschreibe nicht die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen und stelle auch keine gelaufige Werbeaussage allgemeiner
Art dar.

Dies gelte in besonderem Mal3e fur die noch strittigen Waren- und Dienstleistun-

gen, die nicht ohne weiteres mit Kino bzw. Filmvorfiihrung assoziiert wirden.

Fur die Annahme von Unterscheidungskraft sei es unerheblich, ob eine Marke in
erster Linie als Werbeslogan aufgefasst werde.

Werbeslogans seien wie andere Wortmarken zu behandeln, unterlagen also kei-
nen strengeren Voraussetzungen. Die theoretische Mdglichkeit, dass die eine oder

andere Sachangabe durch die Marke vermittelt werden kénnte, reiche zur Vernei-



nung der Unterscheidungskraft nicht aus. Selbst bei Verbindung an sich nicht un-
terscheidungskréftiger beschreibender Einzelelemente fehle Unterscheidungskraft
nur, wenn auch der Gesamtaussage die Eignung zur betrieblichen Herkunftsbe-
zeichnung fehle. Es handle sich bei dem Zeichen um die wortspielerische Ver-
knupfung einer Sachaussage mit einer Redewendung. Sie verbinde die Sachaus-
sage ,Im richtigen Kino* mit der sprachiblichen Redewendung ,im falschen Film
sein®. Die Wortfolge ,Im falschen Film sein* gehtére zum allgemeinen Sprach-
gebrauch, werde dort aber nicht als Sachaussage verstanden, sondern metapho-
risch in dem Sinn, dass der AuRernde etwas Geschehenes oder Gesehenes als
besonders Uberraschend empfinde und daher meine, am falschen Ort bzw. ,fehl
am Platz* zu sein. Die originelle Verknupfung erfordere einigen Interpretationsauf-
wand und sei von einer fur die Annahme von Unterscheidungskraft mehr als aus-

reichenden Originalitat und Pragnanz.

Wenn der Wortfolge ,Energie mit Ideen* (BPatG, Beschluss vom 3. Mérz 2010,
26 W (pat) 71/09) eine ausreichende Unterscheidungskraft selbst fur Waren und
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Energie zugebilligt werde, sei auch das
pfiffige Wortspiel ,Im richtigen Kino bist du nie im falschen Film* fir Waren und
Dienstleistungen ,rund um das Kino* unterscheidungskraftig.

Dies musse erst recht fir diejenigen Waren- und Dienstleistungen gelten, die nicht
ohne weiteres mit der Dienstleistung ,Kino“ bzw. Filmvorfihrungen assoziiert wir-
den, also beispielsweise Verkaufsautomaten, Computer, Druckereierzeugnisse,
Photographien, Werbung, Geschéaftsfuhrung, Unternehmensverwaltung, Ausbil-
dung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitdten und Dienstleistungen zur
Verpflegung von Gasten.

Schlie3lich spreche auch die EuGH-Entscheidung zur Wortfolge ,Vorsprung durch
Technik* (EuGH GRUR 2010, 228) fur die Eintragbarkeit.



Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 41 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 8. Juni 2010 aufzuheben und die
angemeldete Wortfolge,

Az.: 30 2009 057 134.1/41 ,Im richtigen Kino bist du nie im fal-
schen Film* auch fur die bislang versagten Waren und Dienstleis-
tungen

,Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton
und Bild; Verkaufsautomaten; Computer; Magnetaufzeichnungs-
trager; Druckereierzeugnisse; Photographien; Lehr- und Unter-
richts; Werbung; Geschéftsfihrung; Unternehmensverwaltung;
Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitaten;
Dienstleistungen zur Verpflegung von Géasten”

einzutragen.

Die nach 88 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulassige Beschwerde hat keinen Erfolg.

1. Da die Anmelderin keinen (Hilfs-)Antrag auf mindliche Verhandlung gestellt hat
und der Senat eine solche auch nicht fiir sachdienlich erachtet, kann im schriftli-

chen Verfahren entschieden werden (8 69 MarkenG).

2. Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass der angemeldeten Wort-
folge als Werbeaussage allgemeiner Art nach § 37 Abs. 1, 8 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG die Eintragung aufgrund fehlender Unterscheidungskraft zu versagen ist.

Die Beschwerdebegrindung bietet fiir eine abweichende Beurteilung keinen An-

lass.



a) Fur die Beurteilung, ob einer angemeldeten Bezeichnung die erforderliche
Unterscheidungskraft fehlt, ist auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen, der-
zufolge diese den Abnehmern die Ursprungsidentitat der durch die Marke gekenn-
zeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren soll, indem sie es ihnen er-
madglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen an-
derer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuUGH GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 27] - Bi-
olD m. w. Nachw).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren
oder Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Kreise zu be-
urteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten,
angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher der frag-
lichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 -
Libertel).

Dabei sind Werbeslogans wie andere Wortmarken zu behandeln, unterliegen also
keinen strengeren Schutzvoraussetzungen und mussen insbesondere keine zu-
satzliche Originalitat aufweisen (EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 - Das Prinzip der
Bequemlichkeit).

Die blo3e Tatsache, dass ein Slogan keine die jeweiligen Waren bzw. Dienstleis-
tungen unmittelbar beschreibende Bezeichnung ist, begrindet allerdings noch
nicht seine Unterscheidungskraft, zumal Werbespriiche ohnehin in aller Regel we-
niger konkret beschreibende Aussagen, als eher allgemeine Anpreisungen ent-
halten (vgl. BGH GRUR 2008, 1002, 1004 - Schuhpark; EuGH GRUR 2004, 680,
681 - Doublemint; Strobele / Hacker, 9. Auflage, 8 8 Rn. 143).

b) Nach diesen Grundsatzen hat die Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung
die Eintragung nach 8§ 37 Abs. 1, 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu Recht versagt.

Die Redewendung ,im falschen Film sein“ bedeutet umgangssprachlich sich in ei-
ner vollig unangemessenen und abwegigen Situation zu befinden. Der Ausspruch

ist in der deutschen Sprache etabliert (Duden - Redensarten, 3. Aufl., 2008). ,Im



falschen Film sein“ beschreibt begriffsnah die Situation, in der der Bruch zwischen
dem Erwarteten und dem Dargebotenen groR3 ist. Das Aufkommen von Begriffen
aus dem medialen Bereich ist ein Zeichen der Zeit. In Situationen, die einem be-
fremdlich vorkommen, wird gerne der Bezug zur medialen Bearbeitung von Wirk-
lichkeit genommen (s. a. ,mit versteckter Kamera“; Jost / Weisberg, Erwerb, Forde-
rung und didaktisch-mediale Modellierung, ZGL - Zeitschrift fir germanistische Lin-
guistik, 2010, 442).

Entgegen der Ansicht der Anmelderin handelt es sich bei der angemeldeten
Wortfolge nicht um einen Herkunftshinweis, sondern um einen sprachublich gebil-
deten und allgemein verstandlichen Satz. Als eine vollstandige, sprachublich auf-
gebaute Aussage vermittelt er dem Angesprochenen, dass er in einem guten Kino
eine gute Zeit verbringen und keine unliebsamen Uberraschungen erleben werde.
Der Verbraucher, der zunehmend daran gewohnt ist, sachbezogene Informationen
und Aussagen durch neue, schlagwortartige und einprdgsame Wortkombinationen
vermittelt zu bekommen (vgl. Strobele / Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., 8§88
Rn. 117), wird die leicht verstandliche Aussage ,Im richtigen Kino bist du nie im
falschen Film" stets nur als anpreisende Werbeaufforderung verstehen (vgl. dazu
auch BGH MarkenR 2010, 25, 26 Tz.13 -hey!; BPatG, Beschluss vom
15. Dezember 2010, Az.: 25 W (pat) 7/10 - lieblings Eis wie frisch verliebt).

Dazu bedarf es fir den normal informierten, angemessen aufmerksamen und ver-
standigen Endverbraucher auch keiner gedanklicher Auseinandersetzung. Die
Wortfolge ist insoweit ohne weiteres aus sich heraus als anpreisendes Qualitats-
versprechen verstandlich.

Mit der leicht versténdlichen und nachvollziehbaren werblich-beschreibenden Aus-
sage unterscheidet sich ,Im richtigen Kino bist du nie im falschen Film“ von der
Wortfolge ,Energie mit Esprit* (BPatG, Beschluss vom 3. Marz 2010, Az.:
26 W (pat) 71/09), die keinen Sinn vermittelt, da Energie keinen Geist, Witz oder
Charme haben kann, sowie kurz und pragnant gehalten ist.



Dabei ist zu beachten, dass in der Regel langere Wortfolgen nicht unterschei-
dungskraftig sind, da ihnen die fur eine Marke notwenige Pragnanz fehlt (s. a.
BGH GRUR 2010, 935, Rn. 11 - Die Vision ...).

.Im richtigen Kino bist du nie im falschen Film* stellt nur eine gewohnliche Werbe-
aussage dar und l6st, keinen das Eintragungshindernis mangelnder Unterschei-
dungskraft Gberwindenden Denkprozess aus und unterscheidet sich damit auch
von der Aussage ,Vorsprung durch Technik* (EuGH GRUR 2010, 228).

Die Wortfolge weist auch keine schutzbegriindende Mehrdeutigkeit auf. Abgese-
hen davon, dass Mehrdeutigkeit einer Bezeichnung allein noch nicht zur Schutzfa-
higkeit fihren wirde, ist die angemeldete Bezeichnung eindeutig, namlich dass in
dem richtigen Kino keine unliebsamen Uberraschungen warten und gute Leistun-

gen geboten werden.

Well der angemeldete Slogan eine sehr allgemeine Aussage Uber das Vorliegen
eines besonders gunstigen Angebotes darstellt, ist eine Differenzierung bei der
Beurteilung der Schutzfahigkeit nach Waren und Dienstleistungen nicht méglich;

die Wortfolge ist letztlich immer nur anpreisend.

Da die angemeldete Wortfolge somit die Hauptfunktion einer Marke, namlich auf
die Herkunft der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen aus einem indivi-
duellen Unternehmen hinzuweisen, grundsatzlich nicht erfullen kann, ist ihr das
nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Mindestmalfd an Unterscheidungskraft
abzusprechen, so dass sie fur die streitgegenstandlichen Waren und Dienstleis-

tungen nicht eintragbar ist.

3. FUr eine Ruckzahlung der Beschwerdegebihr nach § 71 Abs. 3 MarkenG be-

steht keine Veranlassung.



4. Der Senat sieht keinen Anlass, die Rechtsbeschwerde (8 83 Abs. 2 MarkenG
I. V. m. § 574 ZPO) zuzulassen, weil dies weder zur Sicherung einer einheitlichen
Rechtsprechung geboten ist, noch Fragen von grundséatzlicher Bedeutung einer
hochstrichterlichen Klarung bedurfen, noch der Senat mit dieser Entscheidung von

anderen gerichtlichen Entscheidungen abweicht.

Dr. Albrecht Kruppa Werner

Pr



