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BESCHLUSS

| ZR 190/19
vom
28. Mai 2020

in dem Rechtsstreit
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Der 1. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 28. Mai 2020 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Dr. Loffler, die Richterin

Dr. Schwonke, den Richter Feddersen und die Richterin Dr. Schmaltz

beschlossen:

Auf die Nichtzulassungsbeschwerde der Klagerin wird das Urteil
des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Minchen vom
26. September 2019 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch
Uber die Kosten der Nichtzulassungsbeschwerde, an das Beru-

fungsgericht zurlickverwiesen.

Der Streitwert der Nichtzulassungsbeschwerde wird auf
1.900.000 € festgesetzt.

Griinde:

I. Die Klagerin ist eine deutsche Filmproduktionsgesellschaft und Inhaberin
der deutschen Wortmarke "RAT PACK" (im Folgenden: Klagemarke), die unter
anderem fir die Dienstleistungen der Klasse 41 "Unterhaltung" eingetragen ist.
Die Beklagte fuhrt die Bezeichnung "RatPac Entertainment, LLC". Sie ist ein
US-amerikanisches Unternehmen, das Filme finanziert. Filmproduktionen fthrt

die Beklagte in Deutschland nicht durch.

Die Klagerin meint, die Beklagte trete in Deutschland als Filmproduzentin
auf, und sieht in der Filmfinanzierung einen wesentlichen Bestandteil einer

Filmproduktion, fur welche die Klagemarke Schutz beanspruche.



Soweit fur das Beschwerdeverfahren von Bedeutung hat die Klagerin mit
ihrem Hauptantrag | unter Bezugnahme auf Abbildungen der konkreten Verlet-
zungsformen in einem "Insbesondere"-Zusatz - namentlich Filmvor- und
-abspéanne, Filmplakate, DVD-Hdillen und Trailer - die Unterlassung der Benut-
zung der Bezeichnung "RatPac" und/oder "RatPac Entertainment” fur das An-
gebot und/oder die Bewerbung der Dienstleistung Filmproduktion verlangt. Mit
dem Hilfsantrag | b hat sie verlangt, die Benutzung der genannten Bezeichnung
fur das Angebot und/oder die Bewerbung der Dienstleistung Filmproduktion so-

wie die Werbung, wie dargestellt in den Abbildungen unter |, zu unterlassen.

II. Das Landgericht hat dem Unterlassungsanspruch wegen Erstbege-
hungsgefahr stattgegeben und die Auskunfts- und Schadensersatzanspriiche
abgewiesen. Die Berufung der Klagerin ist ohne Erfolg geblieben. Auf die An-
schlussberufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage vollumfang-
lich abgewiesen.

Das Berufungsgericht hat - soweit flr das Beschwerdeverfahren von Be-
deutung - angenommen, die Beklagte trete durch Verwendung der Bezeichnung
"RatPac” und/oder "RatPac Entertainment” auf den streitgegenstandlichen
Filmplakaten, in den Filmvor- und -abspénnen sowie auf DVD-Hullen aus Sicht
des angesprochenen Verkehrs nicht als Produzentin oder Co-Produzentin der
beworbenen Filme oder DVDs auf. Zum mal3geblichen Verkehr zahlten die Ver-
kehrskreise, die als potentielle Interessenten einer Inanspruchnahme der
Dienstleistung "Filmproduktion” in Betracht kdmen. Das sei nicht der Durch-
schnittsverbraucher, sondern das Fachpublikum, in erster Linie in- und auslan-
dische Filmproduktionsgesellschaften bzw. Filmproduzenten. Den von der frag-
lichen Werbung angesprochenen Fachkreisen werde uberwiegend bekannt
sein, dass es sich bei der Beklagten um ein in den USA anséassiges Filmfinan-
zierungsunternehmen handele. Sie wirden ferner die Beklagte als eine von

zahlreichen Gesellschaften des RatPac-Konzerns ansehen. Dass dieser Kon-



zern Filme produziert, wiissten die Fachleute ebenso. Uber keine naheren
Kenntnisse verfugten die potentiellen Interessenten zu der Frage, inwieweit die
Beklagte innerhalb des RatPac-Konzerns in die Filmproduktion eingebunden

oder hierfur verantwortlich sei.

Die Klagerin kénne sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass die Beklagte
in Verlautbarungen Dritter als Filmproduktionsunternehmen dargestellt werde.
In der Verwendung eines Zeichens der RatPac-Gruppe in einer Internetdaten-
bank wie "Internet Movie Database" sdhen die angesprochenen Fachkreise
keine Nutzung des Zeichens fir Filmproduktionsdienstleistungen in Deutsch-
land, zumal wenn sie in englischer Sprache gehalten seien. Zum Teil sei auch
nur "RatPac Entertainment” ohne konkreten Bezug auf die Beklagte angefihrt;
die Klagerin habe den Vortrag der Beklagten nicht entkréftet, die angesproche-
nen Beteiligungen an Filmwerken bezdgen sich nicht auf sie, sondern auf ande-
re Konzernunternehmen. Soweit es in einem Artikel heil3e, "... Produziert wird
der Fimvon B. R. undD. G. mitihrer RatPac Entertainment ...", werde
der angesprochene Verkehr darin keine Nutzung des Zeichens "RatPac" durch
die Beklagte fur die Bewerbung von Filmproduktionsdienstleistungen sehen,
weil ihm bekannt sei, dass der RatPac-Konzern aus zahlreichen Gesellschaften
bestehe. Eine Zuordnung zu der Beklagten ohne Angabe des Firmenzusatzes
(LLC) werde der Verkehr nicht vornehmen. Dasselbe gelte fir die Auszlige aus
"Variety.com", "Hollywoodreporter.com” und "Law360.com”. Die Angaben be-
schrankten sich auf die Wiedergabe des Konzernnamens.

Der auf wettbewerbswidrige Irreflhrung gestitzte Hilfsantrag | b habe
ebenfalls keinen Erfolg. Zu dem von der streitgegenstandlichen Zeichenver-
wendung durch die Beklagte angesprochenen Verkehr seien ausschlie3lich
Fachkreise zu z&hlen. Dass ein relevanter Teil dieser Fachkreise der falschen
Vorstellung unterliege, die Beklagte trete mit der Zeichenverwendung als (Co-

)Produzentin auf, sei - obgleich bestritten - weder von der Klagerin unter Beweis
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gestellt noch aus den Umstanden des konkreten Falls ersichtlich. Die Beklagte

prasentiere sich nicht als Filmproduktionsunternehmen.

Das Berufungsgericht hat die Revision nicht zugelassen. Hiergegen wen-

det sich die Beklagte mit der Nichtzulassungsbeschwerde.

[ll. Die Nichtzulassungsbeschwerde ist zulassig und hat auch in der Sache
Erfolg. Sie fuhrt gemaR 8 544 Abs. 9 ZPO zur Aufhebung des angefochtenen
Urteils und Zurlckverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Die Nichtzu-
lassungsbeschwerde rigt mit Recht, das Berufungsgericht habe das Verfah-
rensgrundrecht der Klagerin auf Gewahrung rechtlichen Gehors aus Art. 103
Abs. 1 GG in entscheidungserheblicher Weise verletzt.

1. Art. 103 Abs. 1 GG verpflichtet die Gerichte, die Ausfihrungen der Pro-
zessbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwagung zu ziehen. Das Gebot
des rechtlichen Gehors als Prozessgrundrecht soll sicherstellen, dass die Ent-
scheidung frei von Verfahrensfehlern ergeht, die ihren Grund in unterlassener
Kenntnisnahme und Nichtbertcksichtigung des Sachvortrags der Parteien ha-
ben. In diesem Sinne gebietet Art. 103 Abs. 1 GG in Verbindung mit den Grund-
satzen des einschlagigen Prozessrechts die Berlcksichtigung erheblicher Be-
weisantrage (vgl. BVerfGE 60, 247, 249 [juris Rn. 5]). Die Nichtbertcksichtigung
eines erheblichen Beweisangebotes verstofit gegen Art. 103 Abs. 1 GG, wenn
sie aus Grunden erfolgt, die im Prozessrecht keine Stltze mehr finden (vgl.
BVerfG, Beschluss vom 20. Dezember 2018 - 1 BvR 1155/18, juris Rn. 11
mwN). Nach diesen Malistaben liegt eine Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG

Vor.

2. Das Berufungsgericht hat die Feststellungen zur Verkehrsauffassung
sowohl hinsichtlich des Hauptantrags | als auch hinsichtlich des Hilfsantrags | b
unter Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG getroffen. Die Ermittlung des Ver-
kehrsverstandnisses beruht auf der Anwendung speziellen Erfahrungswissens.
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Das Berufungsgericht hat weder dargelegt, dass es in dem hier in Rede ste-
henden Bereich der (internationalen) Filmproduktion Uber entsprechendes Er-
fahrungswissen verfugt, noch hat es das von der Klagerin angebotene Sach-

verstandigengutachten eingeholt.

a) Gehoren die Mitglieder des Tatgerichts selbst zu den angesprochenen
Verkehrskreisen, bedarf es im Allgemeinen keines durch eine Meinungsumfra-
ge untermauerten Sachverstandigengutachtens, um das Verstandnis des Ver-
kehrs zu ermitteln (vgl. BGH, Urteil vom 13. September 2012 - | ZR 230/11,
BGHZ 194, 314 Rn. 32 - Biomineralwasser, mwN; Urteil vom 16. April 2015 - |
ZR 225/12, GRUR 2015, 1189 Rn. 63 = WRP 2015, 1507 - Goldrapper). Auch
wenn die Mitglieder des Tatgerichts nicht zu den angesprochenen Verkehrs-
kreisen gehéren, kdnnen sie die Sichtweise der angesprochenen Fachkreise
aufgrund eigenen Erfahrungswissens beurteilen, wenn dafur keine besonderen
Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich sind. Gerichte, die standig mit Wett-
bewerbs- und Markensachen befasst sind, kbnnen zudem aufgrund ihrer be-
sonderen Erfahrung die erforderliche Sachkunde erworben haben, um eigen-
standig beurteilen zu kdnnen, wie Fachkreise oder Verkehrskreise, denen sie
nicht angehoren, eine bestimmte Aussage verstehen (vgl. BGH, Urteil vom
2. Oktober 2003 - 1ZR 150/01, BGHZ 156, 250 [juris Rn. 20] - Marktfuhrer-
schaft; Urteil vom 17. Juli 2013 - | ZR 21/12, GRUR 2013, 1052 Rn. 29 = WRP
2013, 1339 - Einkaufswagen lllI; Urteil vom 20. September 2018 - | ZR 71/17,
GRUR 2019, 196 Rn. 19 = WRP 2019, 184 - Industriendhmaschinen, mwN).
Eine Beweisaufnahme ist aber erforderlich, wenn dem Tatgericht die erforderli-
che Sachkunde fehlt oder sich ihm trotz eigener Sachkunde Zweifel am Ergeb-
nis aufdrangen missen (vgl. BGHZ 194, 314 Rn. 43 - Biomineralwasser; BGH,
Urteil vom 27. Marz 2013 - | ZR 100/11, GRUR 2013, 631 Rn. 47 f. = WRP
2013, 778 - AMARULA/Marulablu).
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b) Die Beurteilung, ob die Feststellung der Verkehrsauffassung kraft eige-
ner richterlicher Sachkunde mdéglich ist oder eine Beweisaufnahme erfordert, ist
in der Revisionsinstanz nur daraufhin zu Gberprifen, ob das Tatgericht den
Prozessstoff verfahrensfehlerfrei ausgeschopft und seine Beurteilung zur Ver-
kehrsauffassung frei von Widersprichen zu den Denkgesetzen und Erfah-
rungssatzen vorgenommen hat. In diesem Zusammenhang ist es grundsatzlich
erforderlich, dass das Tatgericht die Feststellungen zur Verkehrsauffassung in
einer Weise darlegt, die dem Revisionsgericht eine Uberprifung erméglicht (vgl.
BGH, Urteil vom 15. April 2010 - | ZR 145/08, GRUR 2010, 1125 Rn. 50 = WRP
2010, 1465 - Femur-Teil; Urteil vom 6. Februar 2013 - | ZR 62/11, GRUR 2013,
649 Rn. 50 = WRP 2013, 772 - Basisinsulin mit Gewichtsvorteil; BGH, GRUR
2013, 1052 Rn. 29 - Einkaufswagen lll; BGH, Urteil vom 14. September 2017 -
| ZR 2/16, GRUR 2017, 1135 Rn. 30 = WRP 2017, 1332 - Leuchtballon; Born-
kamm, WRP 2000, 830, 833).

c) Nach diesen Mal3stéaben findet die Nichtberlcksichtigung des von der
Klagerin angebotenen Sachverstandigenbeweises fir das Verstandnis der
Fachkreise im Prozessrecht keine Stiutze mehr. Mangels eigener Sachkunde
des Berufungsgerichts war eine Beweisaufnahme vielmehr erforderlich.

Die Mitglieder des Tatgerichts gehdren nicht selbst zum angesprochenen
Verkehrskreis der in- und ausléndischen Filmproduktionsgesellschaften und
Filmproduzenten. Im Streitfall kann auch nicht davon ausgegangen werden,
dass fur die Beurteilung der Sichtweise der angesprochenen Fachkreise keine
besonderen Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich sind. Ebenfalls ist nichts
dafur ersichtlich, dass das Berufungsgericht aufgrund seiner standigen Befas-
sung mit Wettbewerbs- und Markensachen uber die erforderlichen besonderen
Kenntnisse der (internationalen) Filmproduktionsbranche verfiigt. Insoweit fehlt
es an der regelmafig notwendigen Darlegung zu den Feststellungen der Ver-

kehrsauffassung. Davon konnte nicht ausnahmsweise abgesehen werden; eine
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eigene Sachkunde des Gerichts ist im Streitfall keineswegs selbstverstandlich
(vgl. BGH, Urteil vom 22. Januar 2014 - | ZR 218/12, GRUR 2014, 682 Rn. 29 =
WRP 2014, 835 - Nordjob-Messe; Urteil vom 15. Dezember 2016 - | ZR 197/15,
GRUR 2017, 734 Rn. 70 = WRP 2017, 792 - Bodendubel).

d) Uberdies mussten sich dem Berufungsgericht aufgrund des klageri-

schen Vortrags Zweifel an dem von ihm gefundenen Ergebnis aufdrangen.

aa) Die Klagerin hat in ihrer Berufungsbegrindung zur fehlenden Sach-
kunde des Gerichts und zum Verstandnis der Verkehrskreise vorgetragen. Sie
hat insbesondere ausgefiihrt, aus den schon erstinstanzlich vorgelegten Aus-
zigen aus Branchenfachpublikationen ("IMDb", "Mediabiz") sowie aus einem
aktuellen Auszug aus dem Fachmedium "BLICKPUNKT:FILM" und den weite-
ren vorgelegten Fachpublikationen ergebe sich, dass das Fachpublikum die
Beklagte tatséchlich als Produzentin wahrnehme. Vorsorglich hat die Klagerin in
diesem Zusammenhang erneut die Einvernahme eines Sachverstandigen an-

geboten.

bb) Aus diesem Vortrag ergibt sich, dass es der Klagerin bei den vorgeleg-
ten Veroffentlichungen in Fachmedien entgegen dem Verstandnis des Beru-
fungsgerichts nicht um die Darlegung einer Verletzungshandlung ging, sondern
um einen Beweis fir das Verstandnis der Fachkreise. Dieser Vortrag musste
bei richtigem Verstandnis Zweifel an der Auffassung des Berufungsgerichts we-
cken, das Fachpublikum werde die Beklagte nicht als Produzentin ansehen.
Soweit das Berufungsgericht angenommen hat, die Veroffentlichungen enthiel-
ten keinen konkreten Bezug auf das Unternehmen der Beklagten, weshalb die
Fachkreise die Veroffentlichungen nicht der Beklagten zuordnen wirden, liegt
dem die unzutreffende Annahme zugrunde, die fehlende Angabe des Rechts-
formzusatzes (LLC) hindere den Verkehr daran, die Berichte der Beklagten zu-



zuordnen. Der Rechtsformzusatz ist in diesem Zusammenhang nicht aussage-

kraftig.
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3. Diese Gehorsverletzung ist sowohl fir den Hauptantrag | als auch fur
den Hilfsantrag | b entscheidungserheblich. Es ist nicht ausgeschlossen, dass
das Berufungsgericht zu einem anderen Verstandnis der maf3geblichen Fach-
kreise hinsichtlich einer Darstellung der Beklagten als Produzentin in Filmvor-
und -abspannen, auf Filmplakaten und DVDs gekommen ware, wenn es den

erforderlichen Sachverstandigenbeweis erhoben hatte.

Koch Loffler Schwonke

Feddersen Schmaltz

Vorinstanzen:

LG Minchen I, Entscheidung vom 27.06.2017 - 1 HKO 7046/15 -

OLG Munchen, Entscheidung vom 26.09.2019 - 6 U 2612/17 -



