BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 163/95 Verkiindet am:
18. Dezember 1997
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschaftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

BGHR : ja

Wunderbaum

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Zur Frage der Prdgung einer aus Wort- und Bildbestandteil
bestehenden Marke, wenn beide Bestandteile zwar nicht den-
selben Gedankeninhalt aufweisen, jedoch gedanklich aufein-
ander bezogen sind.

BGH, Urt. v. 18. Dezember 1997 - I ZR 163/95 - OLG Frankfurt a.M.
LG Frankfurt a.M.



Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf
die miindliche Verhandlung vom 18. Dezember 1997 durch
den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter

Prof. Dr. Mees, Starck, Dr. Bornkamm und Pokrant

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil
des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frank-

furt am Main vom 8. Mai 1995 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und

Entscheidung, auch iiber die Kosten der Revision,

an das Berufungsgericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Tatbestand:

Der Kldger zu 1 ist Inhaber verschiedener IR-Marken,
und zwar: Nr. 276.940 "Hou Sweet", international regi-
striert am 29. November 1963 mit Schutzwirkung in Deutsch-
land u.a. fir produits pour améliorer l'air, Nr. 328.917

"Baum mit Balken", international registriert am 30. Novem-

ber 1966 mit Schutzwirkung in Deutschland u.a. fiir produits

pour améliorer l'air und Nr. 475.333 "Wunderbaum", interna-

tional registriert am 21. April 1983 mit Schutzwirkung fiir

Deutschland u.a. fir produits pour la purification de 1l'air

et désodorisants gemadB den folgenden Abbildungen:

Nr. 276 940 Nr. 328 917 Nr. 475 333

Die Klédgerin zu 2 ist ausschlieBliche Lizenznehmerin
des Kldgers zu 1; sie vertreibt Lufterfrischer in der Form

der IR-Marken in Deutschland.
Die Beklagte, 1980 in Spanien gegriindet, stellt Luft-

erfrischer in Tannenbaumform her (vgl. den folgenden Ur-

teilsausspruch des Berufungsgerichts) und vertreibt diese
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in verschiedenen europdischen Staaten. Auf der Automechani-
ka 1988 in Frankfurt/Main stellte sie derartige Lufterfri-
scher aus und vertrieb sie - jedenfalls in geringer Stiick-
zahl - auch in Deutschland. Sie benutzt nicht nur den Auf-
druck "Aire Alpino", sondern auch die Aufdrucke "Arbolito"

und "Sylvester's".

Die Kladger haben geltend gemacht, die Beklagte verlet-
ze die Zeichen "Wunderbaum" und "Baum mit Balken". Sie ha-
ben behauptet, die bildliche Kennzeichnung "Baum" sei seit
1964 in Deutschland ununterbrochen benutzt worden, zundchst
durch Vertrieb von Lufterfrischern in der Form der damals
giltigen Marke "Hou Sweet", seit Mitte 1979 in der Form der
Marke "Wunderbaum". Die Ums&dtze hdtten mehr als 2 Mio.
Stiick pro Jahr betragen. Im Jahre 1988 sei der Umsatz auf
mehr als 4,5 Mio. Stiick gestiegen. Die Kladgerin zu 2 habe
seit 1966 in der Bundesrepublik Deutschland Luftverbesserer
in Form des Tannenbaumes, die mit dem Wort-/Bildzeichen
"Wunderbaum", zum groBen Teil aber auch mit dem Zeichen
"Baum mit Balken" gekennzeichnet gewesen seien, in erhebli-
chen (n&her bezeichneten) Stiickzahlen vertrieben. Die Kla-
ger haben die Auffassung vertreten, ein Flachenzeichen kén-
ne auch durch eine dreidimensionale Wiedergabe verletzt
werden. Zwischen den Klage- und dem Verletzungszeichen be-
stehe nahezu Identitdt. Die beschreibenden Aufdrucke auf
den Lufterfrischern der Beklagten seien nicht geeignet, die
bildliche und begriffliche Verwechslungsgefahr zu beseiti-

gen.

Die Kl&dger haben zundchst Unterlassung, zeitlich unbe-

schrankt Auskunftserteilung auch unter Angabe der Empfan-



ger, Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten
und die Ldschung einer von dieser gehaltenen IR-Marke be-

gehrt.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat Ver-
wechslungsgefahr in Abrede gestellt, weil die Tannenbaum-
form mangels Unterscheidungskraft und wegen eines bestehen-
den Freihaltungsbediirfnisses nicht schutzbegriindend sei.
Ein Verstof3 gegen § 1 UWG liege nicht vor, weil den Produk-
ten der Kladgerin zu 2 die wettbewerbliche Eigenart fehle.
Sie habe auch beim Vertrieb ihrer Produkte durch die Ge-
staltung von Verpackung und Werbung Abstand von den Ver-

triebsmethoden der Kldgerin zu 2 gehalten.

Das Landgericht hat die Klage mangels Verwechslungsge-

fahr abgewiesen.

Auf die Berufung hat das Berufungsgericht - nach iiber-
einstimmender Erledigungserkldrung hinsichtlich des Lé6-
schungsantrags und teilweiser Klageriicknahme bezliglich der
zeitlichen Ausdehnung des Anspruchs auf Auskunftserteilung

und der Angabe der Empfdnger -

1. die Beklagte unter Androhung ndher bezeichne-
ter Ordnungsmittel verurteilt, es zu unter-

lassen,

a) die nachstehend abgebildeten Zeichen im
geschaftlichen Verkehr in bezug auf Luft-
erfrischer oder Luftverbesserer in der

Bundesrepublik Deutschland zu verwenden,



b) Lufterfrischer (Luftverbesserer) in der
Form der nachstehend abgebildeten Zeichen
in der Bundesrepublik Deutschland feilzu-

halten, anzubieten und/oder zu vertreiben:



2. festgestellt, daB die Beklagte verpflichtet
ist, den Kldgern allen Schaden zu ersetzen,
der diesen dadurch entstanden ist und noch
entsteht, daB die Beklagte diese Lufterfri-
scher (Luftverbesserer) in der Bundesrepublik
Deutschland einschlieBlich West-Berlin feil-
gehalten und/oder vertrieben sowie fiir diese

durch Anzeigen geworben hat,

3. die Beklagte des weiteren verurteilt, den
Klagern Auskunft dariber zu erteilen, wo,
wann und in welchem Umfang die Beklagte die
oben bezeichneten Handlungen seit dem 9. Sep-
tember 1986 vorgenommen hat, insbesondere
iber Lieferungen unter Angabe der Zeit, Menge

und Preise.

Mit ihrer Revision begehrt die Beklagte die Wiederher-
stellung des landgerichtlichen Urteils, soweit nicht die
Klage zuriickgenommen und die Hauptsache iibereinstimmend fir
erledigt erkldrt worden ist. Die Kl&dger beantragen die Zu-

riickweisung der Revision.



Entscheidungsgriinde:

I. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten An-
spriiche aus Markenrecht und wegen vermeidbarer Her-
kunftstduschung (§ 1 UWG) fir gegeben erachtet. Es hat dazu

ausgefiihrt:

Die Klagemarke "Wunderbaum" sei rechtserhaltend be-
nutzt. Es sei zwischen den Parteien nicht umstritten, daB
die Kldgerin zu 2 Lufterfrischer herstelle und vertreibe,
die die Form eines Baumes aufwiesen, wie er aus der IR-
Marke "Wunderbaum" ersichtlich sei und die die Aufschrift
"Wunderbaum" triigen. Aufgrund der Behauptung der Beklagten,
der Klagekennzeichnung komme keine Verkehrsgeltung zu, sei
zwar streitig, wie intensiv die Benutzung der Klagemarken
gewesen sei und in welchem Umfang sie in die Verkehrsauf-
fassung eingedrungen seien. Die Tatsache, daB die Marke
"Wunderbaum" jedenfalls jetzt in einer den Anforderungen
des Benutzungszwangs entsprechenden Intensitdt benutzt wer-
de, sei aber unstreitig. Zudem habe der Zeuge M. besta-
tigt, daB die Klager in der Bundesrepublik Deutschland in
den Jahren 1992 und 1993 Lufterfrischer in der Form der IR-
Marken "Baum mit Balken" und "Wunderbaum" in Stiickzahlen

von 6,5 bis 7,5 Mio. vertrieben h&tten.

Der Umstand, daB die Kladger den Bildbestandteil der
Marke "Wunderbaum" als Form ihrer Lufterfrischer verwende-
ten, denen der Wortbestandteil aufgedruckt sei, stehe der

Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen.



Hierin liege eine funktionsgerechte Benutzung der Klagemar-

ke mit der Folge, daB diese in Kraft stehe.

Mit den angegriffenen Lufterfrischern verletze die Be-
klagte die Marke "Wunderbaum". Zwar seien nach dem Waren-
zeichengesetz dreidimensionale Gestaltungen einschliefBlich
der Form einer Ware nicht als Warenzeichen eintragungsfdhig
gewesen. Es sei jedoch anerkannt gewesen, daB dreidimensio-
nale Gebilde, wie etwa die Verpackung einer Ware, als Fla-
chenzeichen eintragbar gewesen seien, so daB ein mittelba-
rer Schutz dreidimensionaler Kennzeichnungen durch die Ein-
tragung als Fladchenzeichen ermdglicht worden sei. Gleicher-
mafen sei anerkannt gewesen, daB Bildzeichen durch eine dem
Bildzeichen entsprechende dreidimensionale Gestaltung

gleichartiger Waren h&dtten verletzt werden koénnen.

Bei der Marke "Wunderbaum" handele es sich um ein
Wort-/Bildzeichen, flir dessen Gesamteindruck auf den ersten
Blick der Begriff Baum (Tannen-/Nadelbaum) bestimmend sei,
wobei dieser Gesamteindruck in gleicher Weise durch den
Bildbestandteil des stilisierten Baumes wie durch den Wort-
bestandteil "Wunderbaum" nahegelegt werde. Die Wort- und
Bildbestandteile seien auf diese Weise aufeinander bezogen
und ergédnzten einander, ohne daB einer der beiden Bestand-
teile in dem Zeichen, wie es eingetragen sei, hinter dem
anderen Bestandteil zurilicktrete. Der so geprdgten Klagemar-
ke komme jedenfalls durchschnittliche Kennzeichnungskraft
zu. Selbst wenn - der Auffassung der Beklagten folgend -
von einer urspriinglich geringen Kennzeichnungskraft ausge-

gangen werde, sei zu berlicksichtigen, daB die Klagemarke in



erheblichem Umfang benutzt und damit in ihrer Kennzeich-

nungskraft gestarkt worden sei.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei zu-
nachst zu berlicksichtigen, daB die kollidierenden Kennzei-
chen fir identische Waren benutzt wiirden. Demzufolge seien
erhebliche Anforderungen an die unterschiedliche Gestaltung
der sich gegeniiberstehenden Kennzeichen zu stellen, wenn
die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden solle. Die
angegriffenen Kennzeichen seien in ihrem Bildbestandteil
- wie die Klagemarke - sinngemdfB durch den Begriff (Tan-
nen)Baum gekennzeichnet. In ihrem Bildbestandteil k&men sie
dem Bildbestandteil der Klagemarke aufB3erordentlich nahe.
Zwar sei der Bildteil der angegriffenen Kennzeichnung star-
ker stilisiert als der der Klagemarke und trage deutlicher
die Ziige eines Tannenbaums. Dariiber hinaus sei der Wurzel-
bereich des angegriffenen Zeichens im Unterschied zur Kla-
gemarke nicht als Rechteck ausgebildet, sondern sichelfor-
mig gestaltet. Diese Unterschiede tradten aber gegeniiber der
Baumdarstellung nicht wesentlich in Erscheinung, zumal der
Erfahrungssatz zu beriicksichtigen sei, daB der HOrer oder
Betrachter einander &dhnlicher Kennzeichnungen diese fast
nie gleichzeitig nebeneinander wahrnehme und miteinander
vergleiche. SchlieBlich sei zu beriicksichtigen, daB die
Klagemarke durch eine erhebliche Benutzung in ihrer Unter-
scheidungskraft gestdrkt sei. Das gelte insbesondere fiir
deren Bildbestandteil, der durch den Sinnbezug des Wortbe-
standteils "Wunderbaum" auf den Bildbestandteil unterstiitzt
werde. Zwar weiche der Wortbestandteil des angegriffenen
Zeichens "Aire Alpino" von dem Wortbestandteil der Klage-

marke ab. Er nehme aber, wie der Wortbestandteil der Klage-



marke, den Begriff des Baumes und die sich mit ihm verkniip-
fende Vorstellung von frischer Luft auf und erzeuge damit
in seinem Gesamteindruck dieselbe gedankliche Assoziation

wie das Klagezeichen.

Selbst bei Verneinung markenrechtlicher Verwechslungs-
gefahr verstoBe der Vertrieb der angegriffenen Lufterfri-
scher durch die Beklagte unter dem Gesichtspunkt einer ver-
meidbaren Herkunftstduschung gegen § 1 UWG. Dieser ergan-
zende wettbewerbsrechtliche Schutz greife ein, weil die den
Gesamteindruck der Klagemarke prdgenden Kombinationsmerkma-
le den Lufterfrischern der Kldgerin zu 2 ein auf &dstheti-
schem Gebiet liegendes Geprdge gebe, das geeignet sei, im
Wettbewerb herkunftskennzeichnend zu wirken. Insoweit sei
nicht entscheidend, daB3 sich in der Gestaltung der Lufter-
frischer der Kldger - nach Auffassung der Beklagten -
Sachangaben zumindest spiegelten, denn die wettbewerbliche
Eigenart konne sich, anders als beim Ausstattungsrecht,
auch aus Merkmalen ergeben, die das Wesen einer Ware aus-
machten und daher einem Ausstattungsschutz nicht zugdnglich
seien. Wie die vielfachen rechtlichen Auseinandersetzungen
der Parteien zeigten, lehne sich die Beklagte mit der Auf-
machung ihrer Lufterfrischer bewufBt an die Aufmachung der
Produkte der Kldger an und fiihre den Verkehr damit iiber die
betriebliche Herkunft ihrer Produkte in die Irre. Das ver-

stoBBe gegen die guten Sitten im Wettbewerb.

Neben der Unterlassung schulde die Beklagte den Kla-
gern Schadensersatz, weil sie deren Zeichenrechte schuld-
haft verletzt habe; zur Durchsetzung dieses Anspruchs sei

die begehrte Auskunftserteilung erforderlich.



Diese Beurteilung hdlt der revisionsrechtlichen Nach-
priifung nicht stand. Die Angriffe der Revision fihren zur
Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zuriickverwei-

sung der Sache.

IT. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Zu-

erkennung der geltendgemachten Anspriiche aus Markenrecht.

1. Nach Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar
1995 kommt es fiir die mit der Klage geltend gemachten An-
spriiche - ausgenommen die auf Handlungen vor dem 1. Januar
1995 gestiitzten Anspriiche auf Auskunftserteilung und Fest-
stellung der Schadensersatzverpflichtung, soweit sie auf
Kennzeichenrecht gestiitzt sind - darauf an, ob sie sowohl
nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes als auch
nach denjenigen des Markengesetzes bestehen (§ 153 Abs. 1
MarkenG). Hiervon ist das Berufungsgericht ersichtlich aus-

gegangen.

2. Das Berufungsgericht hat eine rechtserhaltende Be-
nutzung der Klagemarken durch den Vertrieb der in Form der
IR-Marken gestalteten Lufterfrischer angenommen. Dies 1l&aBt
Rechtsfehler nicht erkennen und wird von der Revision auch

nicht beanstandet.

3. Das Berufungsgericht hat - bislang lediglich auf
der Grundlage des Markengesetzes - eine Verwechslungsgefahr
zwischen der Klagemarke "Wunderbaum" und der angegriffenen

Bezeichnung bejaht. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.



- 13 -

a) In nicht zu beanstandender Weise hat das Berufungs-
gericht auf den Gesamteindruck des Klagezeichens abgestellt
(BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198 =
WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; BGHZ 131, 122, 124 f.
- Innovadiclophlont). Es ist davon ausgegangen, dafB3 Wort-
und Bildbestandteil in der Klagemarke gleichgewichtig seien
und den Gesamteindruck gleichwertig mitbestimmten. Das kann
- entgegen der Auffassung der Revision, nach der eine Pra-
gung des Gesamteindrucks allein durch den Wortbestandteil
gegeben sein soll, und entgegen der Auffassung der Revisi-
onserwiderung, die von einer Prdgung des Gesamteindrucks
allein durch den Bildbestandteil ausgeht - nicht fiir

rechtsfehlerhaft erachtet werden.

Zwar besteht an sich der Erfahrungssatz, daB in einem
Wort-/Bildzeichen regelmdBig der Wortbestandteil fiir den
Gesamteindruck prdgend ist, weil dieser die einfache und
ungezwungene Moglichkeit der Benennung der Marke bietet und
sich der Verkehr deshalb an ihm zu orientieren pflegt (BGH
GRUR 1996, 198, 200 - Springende Raubkatze). Hiervon abwei-
chend hat das Berufungsgericht eine Mitprédgung durch den
Bildbestandteil angenommen, weil er zwar nicht den identi-
schen Gedankeninhalt aufweise, jedoch Wort- und Bildbe-
standteil mit der nahezu naturalistischen Darstellung eines
Tannenbaums in Kombination mit dem Wort "Wunderbaum" so
aufeinander bezogen seien, daB wegen des gemeinsamen Kerns
"Baum" und des Widerspruchs zwischen naturalistischer Baum-
darstellung und dem nicht auf die Natur verweisenden Be-
griff "Wunderbaum" ein besonderer, von beiden Elementen ge-
pridgter Gesamteindruck entstehe. Diese der konkreten Ge-

staltung der Klagemarke Rechnung tragende tatrichterliche
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Beurteilung des Gesamteindrucks der Klagemarke erweist sich
als rechtsfehlerfrei. Weder die Revision noch die Revisi-
onserwiderung weisen Erfahrungswidrigkeit oder einen Ver-

stoB gegen Denkgesetze nach.

b) Im Ausgangspunkt rechtsfehlerfrei ist das Beru-
fungsgericht auch davon ausgegangen, daB es fiir die Beur-
teilung der Verwechslungsgefahr auf die Ndhe der in Be-
tracht zu ziehenden Waren, auf die Kennzeichnungskraft der
Klagemarke und auf das MaB der Ahnlichkeit der einander ge-

geniiberstehenden Bezeichnungen ankommt.

Nach der Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. b Mar-
kenRL durch den Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaften
(EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, GRUR Int. 1998,
57, 58 Tz 22 = WRP 1998, 39 - Sabel/Puma), die fiir die Aus-
legung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlas-
senen Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von maBgeb-
licher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr
unter Beriicksichtigung aller Umstdnde des Einzelfalls um-
fassend zu beurteilen. Hierzu geh6ren insbesondere der Be-
kanntheitsgrad der Marke im Markt, die gedankliche Verbin-
dung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr
hervorrufen kann, sowie der Grad der Ahnlichkeit zwischen
der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekenn-
zeichneten Waren oder Dienstleistungen (vgl. MarkenRL
10. Erwdgungsgrund). Hiervon geht auch der Senat in standi-
ger Rechtsprechung zum Markengesetz aus (BGH GRUR 1996, 198
- Springende Raubkatze; BGHZ 131, 122, 124 f. - Innova-
diclophlont).



Bei seiner Beurteilung ist das Berufungsgericht danach
zutreffend von Warenidentitdt ausgegangen und hat hieraus
rechtsfehlerfrei abgeleitet, daB schon deshalb der Abstand
der Kennzeichen voneinander merkbar sein miisse, um die Ver-

wechslungsgefahr ausschlieBen zu kdnnen.

Das Berufungsgericht hat aber, wie die Revision mit
Erfolg riigt, eine umfangreiche Benutzung der Klagemarke
"Wunderbaum", die die urspriinglich - zugunsten der Beklag-
ten unterstellt - geringe Kennzeichnungskraft der Klagemar-
ke zu jedenfalls normaler Kennzeichnungskraft gesteigert

haben soll, nicht verfahrensfehlerfrei festgestellt.

Das Berufungsgericht hat zundchst angenommen

(BU 19 f.), daB das Klagezeichen in erheblichem Umfang be-
nutzt und damit in seiner Kennzeichnungskraft gestarkt wor-
den sei. Es ist dabei davon ausgegangen, daB der schriftli-
chen Aussage des Zeugen M. zwar nicht entnommen werden
kénne, in welchem Umfang und wann im einzelnen die Kenn-
zeichnungen "Hou Sweet" und "Wunderbaum" in den inl&andi-
schen Verkehr gelangt seien. Es hat aber zugrunde gelegt,
daB in den Jahren 1992 und 1993 mit "Hou Sweet" bzw. "Wun-
derbaum"” gekennzeichnete Lufterfrischer in Stiickzahlen von
6,5 Mio. und 7,5 Mio. im Inland vertrieben worden seien und
daB jedenfalls ein erheblicher Teil von ihnen mit dem Kla-
gezeichen gekennzeichnet gewesen sei. Diese Zahlen durfte
das Berufungsgericht jedoch nicht zugrunde legen. Fiir die
Beurteilung der Kennzeichnungskraft (Bekanntheit) der Kla-
gemarke kommt es auf den Zeitpunkt an, in dem sich die in
Rede stehenden Kennzeichnungen erstmals gegeniiberstanden.

Das war bereits in den achtziger Jahren, jedenfalls ist die



Klage im Streitfall bereits im Jahre 1990 erhoben worden,

so daB3 die Umsatzzahlen der Jahre 1992 und 1993 letztlich

unerheblich sind. Es kommt vielmehr maBgebend auf die vor-
angehende Zeit an. Dazu hat das Berufungsgericht jedoch

hinreichende Feststellungen nicht getroffen.

Das Berufungsgericht hat allerdings auch zugunsten der
Beklagten deren Annahme unterstellt (BU 21 unten), den Aus-
sagen des Zeugen M. konne allenfalls entnommen werden,
daB seit 1967 das Zeichen "Hou Sweet" und nicht die Klage-
marke benutzt worden sei. Daraus hat es gleichwohl eine
Stdrkung der - unterstellt - schwachen Kennzeichnungskraft
der Klagemarke entnommen, weil diese durch die aufgrund des
ibereinstimmenden Bildteils gegebene Verbindung mit der
starken Marke "Hou Sweet" von deren langjdhriger und inten-
siver Benutzung profitiert habe. Auch diese Beurteilung be-

anstandet die Revision mit Erfolg.

Die Annahme des Berufungsgerichts ist schon deshalb
nicht frei von Rechtsfehlern, weil es nicht beriicksichtigt
hat, daB auch das Zeichen "Hou Sweet" aus Wort- und Bildbe-
standteilen besteht und deshalb die etwa erworbene besonde-
re Bekanntheit dem Zeichen als Ganzem, also beziiglich sei-
nes Gesamteindrucks zukommt, nicht aber ohne weiteres
- Feststellungen iiber den Gesamteindruck des Zeichens hat
das Berufungsgericht nicht getroffen - lediglich seinem
Bildbestandteil. Dariiber hinaus fehlt es aber auch an zah-
lenmédfBig konkretisierten Feststellungen des Berufungsge-
richts iber eine so intensive Benutzung des Zeichens "Hou

Sweet" im maBgebenden Zeitraum bis zum Jahre 1990, daB da-



nach dessen Qualifizierung als starkes Zeichen gerechtfer-

tigt erscheint.

c) Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Marken hat
das Berufungsgericht zutreffend angenommen, daf bei der
Klagemarke der Bildbestandteil durch den Sinnbezug des
Wortbestandteils "Wunderbaum" unterstiitzt werde. Ebenfalls
zutreffend hat es angenommen, daf3 die angegriffene Kenn-
zeichnung der Klagemarke nur in ihrem Bildbestandteil nahe-
komme, im Wortbestandteil "Aire Alpino" jedoch von "Wunder-
baum" abweiche. Des weiteren hat das Berufungsgericht aus-
gefithrt, daB der Wortbestandteil "Aire Alpino" den Begriff
des Baumes und die sich damit verkniipfende Vorstellung von
frischer Luft aufnehme und damit in seinem Gesamteindruck
dieselbe Assoziation wie die Klagemarke erzeuge. Dem kann

nicht beigetreten werden.

Das Berufungsgericht hat schon keine Feststellungen
dahin getroffen, inwieweit der inlandische Verkehr, der der
spanischen Sprache in aller Regel nicht mdchtig ist, iber-
haupt den Sinn des Wortbestandteils "Aire Alpino" erfassen
und (gedanklich) mit "Wunderbaum" in Beziehung setzen kann.
Hiervon abgesehen erscheint aber die Beurteilung des Beru-
fungsgerichts auch deshalb erfahrungswidrig, weil der Be-
standteil "Aire Alpino", also etwa Alpenluft, wenn er iiber-
haupt entsprechend verstanden wird, mit dem Begriff "Wun-
derbaum" nicht in eine geeignete begriffliche Beziehung ge-
setzt werden kann, so daB auch die hierauf gestilitzte Annah-
me des Berufungsgerichts, die einander gegeniiberstehenden
Kennzeichen stimmten im Gesamteindruck so weitgehend iiber-

ein, daB Verwechslungsgefahr bestehe, auf der fiir die Revi-



sionsinstanz zu unterstellenden Grundlage nur schwacher
Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht als rechtsfehler-

frei zu erachten ist.

4. Sofern es darauf ankommen sollte, wird das Beru-
fungsgericht zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr der
Frage der Kennzeichnungskraft der Klagemarke nachzugehen
und dabei zu priifen haben, ob ihr angesichts der phantasie-
vollen Zuordnung des Begriffs "Wunderbaum" zu der naturali-
stischen Baumdarstellung urspriinglich doch mehr als nur
- wie bisher lediglich unterstellt - schwache Kennzeich-
nungskraft zukommt und welche Bedeutung der im einzelnen
festzustellenden - bisher nur unterstellt geringen - Benut-
zung der Klagemarke bis zum Zeitpunkt der Benutzungsaufnah-

me der angegriffenen Bezeichnungen zuzumessen ist.

Erforderlichenfalls wird das Berufungsgericht, worauf
die Kladger in Gegenriigen Bezug genommen haben, auch Gele-
genheit zur Priifung des weiteren Klagevorbringens haben, ob
die geltend gemachten Anspriiche wegen Verletzung der den
Klagern zustehenden Rechte aus der IR-Marke 328.917 (Baum
mit Balken) und/oder aus einem Ausstattungsschutz (Marke
kraft Benutzung und Verkehrsgeltung) fiir die IR-Marke
475.333 (Wunderbaum) oder auch fiir die Formgebung der Luft-
erfrischer der Klager gemaB § 25 WZG, § 4 Nr. 2, § 14 Mar-
kenG begriindet sind, was es bisher - von seiner Rechtsauf-

fassung folgerichtig - unterlassen hat.

III. Das Berufungsgericht hat die Klageanspriiche auch

aus § 1 UWG wegen vermeidbarer Herkunftstduschung fiir be-



griindet erachtet. Auch hiergegen wendet sich die Revision

mit Erfolg.

Zwar laBt § 2 MarkenG auch eine Berilicksichtigung wett-
bewerbsrechtlicher Anspruchsgrundlagen neben der Geltendma-
chung des Markenrechts zu. Die Annahme einer Herkunftst&du-
schung setzt aber voraus, daB die Lufterfrischer der Klage-
rin von der Beklagten durch die Ubernahme von Merkmalen
nachgeahmt worden sind, mit denen der Verkehr eine betrieb-
liche Herkunftsvorstellung verbindet oder die jedenfalls
geeignet sind, eine Herkunftsvorstellung auszuldsen. Inso-
weit fehlt es an hinreichenden tatsdchlichen Feststellungen

durch das Berufungsgericht.

Es ist davon ausgegangen, daB die den Gesamteindruck
der Kennzeichnung der Kldgerin bestimmenden Kombinations-
merkmale dieser ein auf &dsthetischem Gebiet liegendes und
wettbewerblich eigenartiges Gepradge gaben, das herkunfts-
kennzeichnend wirke. Die besonderen, wettbewerbsrechtlich
zu miBbilligenden Umstdnde hat das Berufungsgericht in den
zahlreichen rechtlichen Auseinandersetzungen der Parteien
gesehen, die zeigten, daB sich die Beklagte mit der Aufma-
chung ihrer Waren bewufB3t an die Aufmachung der Lufterfri-
scher der Kladger anlehne und den Verkehr damit iiber die be-

triebliche Herkunft ihrer Produkte irrefihre.

Die Revision beanstandet insoweit zu Recht, daB es
hinsichtlich der vom Berufungsgericht aus den zahlreichen
rechtlichen Auseinandersetzungen der Parteien gezogenen
SchluBBfolgerungen an einer revisionsrechtlich nachpriifbaren

Begriindung fehlt. Es hadtte einer - vom Berufungsgericht
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bisher nicht vorgenommenen - ins einzelne gehenden Wiirdi-

gung aller Umstdnde der angesprochenen Streitfédlle bedurft.

Erforderlichenfalls wird - worauf sich die Kldger in
der Revisionsinstanz bezogen haben - das Berufungsgericht
auch Gelegenheit zu der Priifung haben, ob nach den gegebe-
nen Umstdnden die Klageanspriiche unter dem Gesichtspunkt
der Gefahr einer Warenverwechslung wegen Irrefiihrung nach

§ 1 UWG begriindet sind.

Sofern es hierauf noch ankommen sollte, wird das Beru-
fungsgericht in diesem Zusammenhang auch der Frage der Ak-
tivlegitimation des Kldgers zu 1 nachzugehen haben. Nach
der stdndigen Rechtsprechung des Senats kommt der hier in
Frage stehende wettbewerbliche Leistungsschutz nur demjeni-
gen zugute, dessen Leistung nachgeahmt wird (BGH, Urt. v.
18.10.1990 - I ZR 283/88, GRUR 1991, 223, 224 - Finnischer
Schmuck; Urt. v. 24.3.1994 - I ZR 42/93, GRUR 1994, 630,
634 = WRP 1994, 519 - Cartier-Armreif, insoweit in BGHZ
125, 322 nicht abgedruckt). An entsprechenden tatsdchlichen
Feststellungen fehlt es bisher beziiglich des Kldgers zu 1.

IV. Danach war das angefochtene Urteil insgesamt - we-
gen der Erforderlichkeit einer einheitlichen Kostenent-

scheidung auch beziliglich des nicht angegriffenen, auf



§ 91 a und auf § 269 Abs. 3 ZPO gestiitzten Teils der Ko-
stenentscheidung - aufzuheben und die Sache zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung, auch i{iber die Kosten der Re-

vision, an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen.

Erdmann Mees Starck

Bornkamm Pokrant
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