BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 116/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 018 699.5

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 3. August 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschliisse der
Markenstelle fir Klasse 33 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 19. Mai 2009 und vom 19. Marz 2010 aufgehoben.

Grinde

Zur Eintragung fur die Waren

"Klasse 25: Bekleidungsstiicke;

Klasse 32: Biere; Mineralwasser und kohlensaurehaltige Wasser und andere alko-
holfreie Getranke, Fruchtgetranke und Fruchtséafte, Sirupe und andere Praparate
fur die Zubereitung von Getranken;

Klasse 33: alkoholische Getranke (ausgenommen Biere)"

angemeldet ist die Wortmarke
FICKEN.

Die Markenstelle hat die Anmeldung mit zwei Beschlissen, von denen einer im
Erinnerungsverfahren ergangen ist, gemafld 8 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG zurlckge-
wiesen, weil die Eintragung des Wortes "FICKEN" gegen die guten Sitten ver-
stol3e. Zur Begrindung hat sie ausgefiihrt, das angemeldete Markenwort bestehe
in der vulgéarsprachlichen Bezeichnung von ,mit jemandem den Geschlechtsakt
vollziehen®. Zwar sei es vielfach im Alltag, insbesondere in der Jugendsprache zu
finden. Gleichwohl werde es von den angesprochenen Verkehrskreisen, insbe-
sondere von Vertretern alterer Generationen, als Zeichen fur die Verrohung des

Sprachgebrauchs, als stérend und abstol3end empfunden. Der in der Entschei-



dung BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 244/02 — Ficke zum Ausdruck gekomme-
nen Wertung vermdge die Markenstelle nicht zu folgen. Beide Markenworte seien
auch deshalb nicht vergleichbar, weil ,FICKEN*" im Unterschied zu ,Ficke* weniger
als Eigenname in Betracht komme. Die beanspruchten Waren richteten sich an
breite Verkehrskreise, u. a. an Kinder und Jugendliche. Eine staatliche Monopoli-

sierung dieses Wortes werde als gesellschaftlich ansté3ig empfunden.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie verweist darauf,
dass auch nicht eingetragene Marken Schutz geniel3en kdnnten und ist der An-
sicht, die Markenstelle vertrete einen langst Uberkommenen Sittlichkeitsbegriff.
Der Umstand, dass das angemeldete Markenwort sexuelle Beztige und einen vul-
garsprachlichen Bedeutungsgehalt aufweise, stelle keinen Grund fur eine Schutz-
versagung unter dem Gesichtspunkt des Verstol3es gegen die guten Sitten dar. Es
werde geschlechtsneutral verwendet und nicht als die Menschenwirde ernsthaft
beeintrachtigend verstanden. Seine haufige Verwendung in literarischen oder
filmischen Zusammenhangen habe zu einer gewissen Abnutzung in der Weise
gefuhrt, dass es heute kaum noch als anstdRig oder sexuell provozierend

empfunden werde.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 33 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 19.Mai 2009 und vom
19. Méarz 2010 aufzuheben.

Die zulassige Beschwerde des Anmelders erweist sich als begriindet. Der Eintra-
gung der angemeldeten Marke steht das Schutzhindernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 5



MarkenG nicht entgegen. Die angemeldete Marke verstof3t nicht gegen die guten
Sitten.

Gegen die guten Sitten verstof3en Marken, die das Empfinden eines beachtlichen
Teils der beteiligten Verkehrskreise zu verletzen geeignet sind, indem sie sittlich,
politisch oder religios anstol3ig wirken oder eine grobe Geschmacksverletzung
enthalten (BGH GRUR 1964, 136, 137 — Schweizer). Mal3geblich ist hierbei die
Auffassung des angesprochenen Publikums in seiner Gesamtheit, wobei die we-
der Ubertrieben laxe noch besonders feinfihlige Meinung des durchschnittlich in-
formierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers entschei-
det (BPatG PAVIS PROMA - 24 W (pat) 140/01 - Dalai Lama; BPatG Mitt. 1983,
156 — Schoasdreiber). Die sittliche AnstoRRigkeit oder grobe Geschmacklosigkeit ist
stets im Hinblick auf die betroffenen Waren zu beurteilen. Dabei darf nicht unbe-
ricksichtigt bleiben, dass die maligebliche Verkehrsauffassung von der fort-
schreitenden Liberalisierung der Anschauungen uber Sitte und Moral gepragt ist.
Soweit allerdings das Scham- oder Sittlichkeitsgefuhl eines wesentlichen Teils des
Verkehrs durch geschlechtsbezogene Angaben unertraglich verletzt wird, ist auch
weiterhin von der Schutzunfahigkeit der Marke auszugehen (Strébele/Hacker,
Markengesetz, 9. Auflage, § 8 Rdn. 501).

Bei Zugrundelegung dieses Prifungsmalstabs ist die angemeldete Marke, die
ihrem Wortsinn nach eine derbe Bezeichnung zum Vollzug des Geschlechtsver-
kehrs darstellt, noch eintragungsfahig. Sie kann zwar, was auch die Anmelderin
nicht in Abrede stellt, kaum den Anforderungen des guten Geschmacks genugen.
Dieser Umstand fir sich betrachtet ist jedoch fir eine Schutzversagung gemaf § 8
Abs. 2 Nr. 5 MarkenG regelmafig nicht ausreichend, weil eine asthetische Pri-
fung auf die Anforderungen des guten Geschmacks nicht Gegenstand des mar-
kenrechtlichen Eintragungsverfahrens sein kann (vgl. Strobele/Hacker, Markenge-
setz, 9. Auflage, 8 8 Rdn. 503). Die angemeldete Marke verletzt hingegen nach
Ansicht des Senats das durch die fortschreitende Liberalisierung der Anschauun-

gen uber Sitte und Moral beeinflusste Scham- und Sittlichkeitsempfinden des All-



gemeinverkehrs, an den sich die beanspruchten Waren wenden, nicht in vollig
unertraglicher Art und Weise. Ein unertraglicher VerstoR gegen das sittliche
Empfinden ist dann anzunehmen, wenn die angemeldete Marke tber eine bloRRe
Geschmacklosigkeit hinaus sexuelle Aussagen enthalt, die massiv (z. B. ge-
schlechtsspezifisch) diskriminierend und/oder die Menschenwirde beeintrachti-
gend sind bzw. ernsthaft so verstanden werden kénnen (BGH GRUR 1995, 592,
595 - Busengrapscher; BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 107/97 - Schen-
kelspreizer; BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 244/02 - Ficke).

Davon kann bei dem Wort "FICKEN", das in seinem Aussagegehalt geschlechts-
neutral und damit nicht einseitig herabsetzend ist, nicht ausgegangen werden. Bei
einer Verwendung des Markenwortes in der Modebranche fir die beanspruchten
Waren der Klasse 25 ist die dortige besondere Kennzeichnungsgewohntheit zu
berticksichtigen, markenmafRige Herkunftshinweise als eingenahtes Etikett auf der
Innenseite von Bekleidungsstiicken anzubringen (vgl. BGH GRUR 2008, 1093,
1096 - Marlene-Dietrich-Bildnis). Eine solche Kennzeichnung kann beim Verbrau-
cher in besonderem Mal3e die Vorstellung hervorrufen, der Bekleidungshersteller
habe seien Familiennamen als Marke schitzen lassen. Fur die Bundesrepublik
Deutschland und den Nachnamen ,Ficken“ lassen sich 67 Telefonbucheintrage

nachweisen.

Wird das angemeldete Zeichen zur Kennzeichnung von alkoholischen und nichtal-
koholischen Getranken der Klassen 32 und 33 verwendet, wird ein Teil des ange-
sprochenen Verkehrs den so gekennzeichneten Produkten ebenso wie anderen
Objekten reiRerischer Werbung schlicht mit erhéhter Aufmerksamkeit begegnen.
Ein anderer Teil wird sich ebenso wie der Deutsche Werberat, der im Jahre 2008
die Kennzeichnung eines Likdrs mit dem angemeldeten Markenwort rigte, tber
die Grenzen des guten Geschmacks Gedanken machen. Anhaltspunkte dafir,
dass das Zeichen jedoch in Verbindung mit den beanspruchten Waren geeignet
ware, das Scham- und Sittlichkeitsempfinden eines erheblichen Teils der durch sie

angesprochenen durchschnittlichen allgemeinen Endverbraucher in vollig uner-



traglicher Art und Weise zu verletzen, sind dem Senat im Rahmen seiner Recher-
che nicht bekannt geworden. Deren Ergebnisse zeichnen vielmehr ein anderes
Bild: Bereits die Markenstelle hat darauf hingewiesen, dass das angemeldete
Markenwort im ,DUDEN" verzeichnet ist (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwor-
terbuch, 3. Aufl., S. 505; DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, 25. Aufl. 2009,
S. 435). Dem der Vulgarsprache entstammenden Markenwort bedienen sich
Kommunizierende aus den verschiedensten gesellschaftlichen Schichten und Al-
tersklassen: Es ist Bestandteil einer Reihe von Titeln auf deutschen Bihnen ge-
spielter Theaterstiicke sowie mehrerer Film- und Buchtitel. So wurde beispiels-
weise Mark Ravenhills ,Shoppen & Ficken* 1998 zum Berliner Theatertreffen ein-
geladen und zum besten auslandischen Stick des Jahres gewahlt. Werner
Schwab, Autor des Theaterstiickes ,Mesalliance aber wir ficken uns prachtig®
wurde 1992 von der Fachzeitschrift ,Theater heute” zum Dramatiker des Jahres
gekuhrt und zéhlt zu den meistgespielten Dramatikern deutscher Sprache. Denis
Fischer ist Autor des u. a. am Jungen Theater Bremen gespielten Stiicks mit dem
Titel ,Ficken vor der Kamera®. Im Jahre 2002 hat die Regisseurin Almut Getto den
deutschen Film ,Fickende Fische* gedreht. Die Buchvorlage des gleichnamigen
Films der Regisseurin Virginie Despentes ist unter dem Titel ,Baise-moi — Fick
mich® in deutscher Sprache im Rowohlt-Verlag erschienen. Gleichzeitig existiert
am deutschen Markt eine Mehrzahl von Buchtiteln, die, wie beispielsweise der
Titel ,Engel fickt man nicht* von M. Heidenreich, das angemeldete Markenwort in
grammatikalischer Abwandlung enthalten. Bei dieser Sach- und Rechtslage kann

der angegriffene Beschluss der Markenstelle keinen Bestand haben.

Zur der von der Markenstelle angesprochenen Frage einer ,staatlichen Monopoli-
sierung“ des Markenwortes wird auf die Ausfiihrungen in der Entscheidung BPatG
PAVIS PROMA 27 W (pat) 41/10 - Fick Shui Bezug genommen, denen sich der

Senat anschliel3t.



Aus diesen Griinden hat die Beschwerde der Markeninhaberin Erfolg.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Dr. Schnurr

Bb



