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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 187/80 URTEIL

Verkiindet am

7. Oktober 1982
Mehrhof,
Justizangestellte

sls Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in dem Rechtsstreit

Firma J. J. DS, gesetzlich vertreten durch ihre
persénlich haftenden Gesellschafter, die Herren Nikolaus
DENEEEE, Albert DGR und Herbert DR, VG-
strafe R, HGEEEA 0,

Kldgerin und Revisionsklidgerin,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (R -

gegen

Firma T@ Frisch-Rost-Kaffee Max H@ll AG, gesetzlich
vertreten durch den Vorstand, die Herren Giinter H ’
Michael H@EB und Dr. Horst PR, (GIEDrin N,
Hamms 0,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwidlte Dr. (R und
Dr. D -



A

Der 1. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf
die miindliche Verhandlung vom 7. Oktober 1982 durch
den Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. v. Gamm und die
Richter Al1ff, Dr. Merkel, Dr. Ziilch und Dr. Teplitzky

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Kligerin wird das
Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandes-
gerichts Miinchen vom 26. September 1980
aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung an das Berufungsgericht
zurickverwiesen, dem auch die Entscheidung
iiber die Kosten der Revision iibertragen
wird.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Parteien sind Wettbewerber auf dem Gebiet
der Herstellung und des Vertriebs von gertstetem
Kaffee, Die Kldgerin ist Inhaberin der Warenzeichen
Nr. 207 108 "Idee", angemeldet am 7. 10. 1914, einge-
tragen am 18. 11. 1915, Nr. 909 730 "IEB-KAFFEE der
beriihmte Magenfreundliche", angemeldet am 11. 7. 1972,
eingetragen am 13. 9. 1973 und Nr. 969 358 "I} KAFFEE",
angemeldet am 17. 8. 1977, eingetragen am 29. 4. 1978.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Das Warenzeichen "I@ll KAFFEE" wird von ihr seit langem
fiir einen als magenschonend bezeichneten Kaffee benutzt.

Die Beklagte hat am 11. Juli 1978 beim Deutschen
Patentamt ein Warenzeichen fiir Kaffee angemeldet, das
aus einem zweigeteilten Schriftblock mit der Inschrift
"TQ® Die gute Idee" besteht. Der Widerspruch der
Kldgerin aus dem Zeichen "Idee" wurde mit Beschlu8
des Deutschen Patentamts vom 16. November 1979 zuriick-
gewiesen. Das Zeichen ist bisher noch nicht eingetragen
worden. Die Klidgerin, die fir ihre Zeichen starke Ver-
kehrsgeltung in Anspruch nimmt, hdlt den beabsich-
tigten Gebrauch des angemeldeten Zeichens fiir einen
Eingriff in ihre #lteren Warenzeichenrechte und sieht
darin dariiber hinaus einen unlauteren Wettbewerb unter
dem Gesichtspunkt unzulidssiger Rufausnutzung und Behin-
derung.

Die Kldgerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, ihre Warenzei-
chenanmeldung fiir Kaffee, T 18 651/30 Wz
"Tql® Die gute Idee" vom 11.7.1978 durch
Erklarung gegeniiber dem Deutschen Patentamt
in Miinchen zuriickzunehmen.

Die Beklagte hat Klagabweisung begehrt. Sie ver-
neint einen VerstoB8 gegen Zeichenrechte der Klidgerin;
denn sie verwende den Begriff "Die gute Idee" nicht
zeichenmdBig, vielmehr nur beschreibend in dem Sinne,
daB TEEE® zu kaufen eine gute Idee sei; es bestehe
auch keine Verwechslungsgefahr,

Das Landgericht hat die Beklagte verurteilt, ihre
Warenzeichenanmeldung T 18 651/30 Wz "T«llid Die gute
Idee" vom 11, Juli 1978 fiir die im Warenverzeichnis ent-
haltene Ware Kaffee durch Erklirung gegeniiber dem Deutschen
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Patentamt zuriickzunehmen. Es bestehe Verwechslungsgefahr,
weil das angemeldete Zeichen auch mit seinem Bestandteil
"Die gute Idee™ als zeichenmdBig benutzt angesehen werden
kénne. Wer den "Il KAFFEE" der Kligerin kenne, ohne zu
wissen, aus welchem Geschidftsbetrieb dieser komme, k&nne
leicht annehmen, "Il KAFFEE" sei ein Erzeugnis der
Beklagten oder es bestiinden jedenfalls geschdftliche Be-
ziehungen zwischen den Parteien.

Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesge-
richt dieses Urteil abgedndert und die Klage abgewiesen.
Dagegen richtet sich die Revision der Klidgerin, mit der
diese den Klageanspruch in der vom Landgericht zugespro-
chenen Form weiterverfolgt. Die Beklagte beantragt, die
Revision zuriickzuweisen.

Entscheidungsgrinde

I. Das Berufungsgericht filhrt aus, es fehle an einer
Verwechslungsgefahr. Der unbefangene Durchschnittsbe-
trachter werde nur das Wort "T@ll", das allein kenn-
zeichnungskraftig und unterscheidungskrdftig sei, als
Herkunftshinweis auffassen. Dafiir spreche, das "TElEB"
von Hause aus und nach dem Zusammenhang als Herkunftshin-
weis aufgefaf3t werde, zumal es auch am Anfang der Wort-
folge stehe. Es werde auch durch die andersartige grephi-
sche Gestaltung - andere Schrifttype auf schwarzem Grund -
von dem weiteren Bestandteil "Die gute Idee" - auf weiSlem
Grund - abgehoben. Der Bestandteil "Die gute Idee"™ hsbe
dagegen fiir jedermann klar und eindeutig nur den Sinn, den
diese Worte in der Umgangssprache hdtten, nd@mlich, dafl der
Kauf der angebotenen Ware ein guter Gedanke sei, weil der



angebotene Kaffee im Hinblick auf die Qualitidt gut sei.
Dieser Hinweis erhalte die Eigenschaft eines betrieb-
lichen Herkunftshinweises auch nicht dadurch, daB er ge-
geniiber "TENEA" abgehoben sei.

Der Eindruck einer zeichenmdfBigen Benutzung werde
auch dann nicht begriindet, wenn man davon ausgehe, dafi
die Bezeichnung "Il KAFFEE" sich im Verkehr in nicht
unbetrdchtlichem MaBe durchgesetzt habe, wie die Kl&gerin
behaupte. Selbst wenn man annehme, daB 71 % der Verbrau-
cher "I@B KAFFEE" bekannt sei und daB, wie die Kligerin
behaupte, 29 % der Verbraucher das so gekennzeichnete
Produkt der Firma D@l und zusdtzlich 12 % der Firma
"I@P KAFFEE" zuschrieben, werde sich der Verkehr ange-
sichts der konkreten Ausgestaltung des angemeldeten Zeichens
nicht an das Warenzeichen der Kldgerin erinnert fiihlen und
daher auch keine organisatorischen oder wirtschaftlichen
Verbindungen zwischen den Unternehmen der Parteien annehnen.

Der Anspruch lasse sich schlief3lich auch nicht, wie
das Berufungsgericht niher ausfiihrt, aus §§ 1 und 3 UWG
herleiten, soweit es sich um den Gesichtspunkt der An-
ndherung an fremde Kennzeichen handele.

II. Die dagegen gerichtete Revision hat Erfolg.

1. Das Berufungsgericht geht offenbar davon aus, daB
das Rechtsschutzbediirfnis fiir die erhobene Klage unbe-
schadet des noch vor dem Deutschen Patentamt schwebenden
Widerspruchsverfahrens anzuerkennen ist., Das ist kein
Rechtsfehler. Denn es steht zwar mit jenem Verfahren ein
einfacherer Weg zur Priifung der Frage der Verwechslungs-
gefahr zur Verfiigung. In diesem Verfahren kann der Zeichen-
inhaber aber weder die hier fir die Beurteilung erhebliche
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Frage der von der Beklagten bestrittenen Verkehrsgeltung
ihrer Zeichen, noch die wettbewerbliche Situation, soweit
sie zeichenrechtlich erheblich ist, hinreichend zur Gel-
tung bringen. Ebenso sind die Vorinstanzen zutreffend
davon ausgegangen, dafB3 als Beseitigungsanspruch gem.

§ 1004 i.v.m. §§ 15, 24 WZG ein Anspruch auf Riicknahme

der Anmeldung geltend gemacht werden kann (vgl. BGH GRUR
1969, 479, 481 (Ziffer III) - Colle de Cologne - m.w.Zit.).

2. Die Erwdgungen, mit denen das Berufungsgericht die
warenzeichenmdfige Benutzung der im angemeldeten Zeichen
enthaltenen Worte "Die gute Idee" verneint, halten der
rechtlichen Nachpriifung nicht stand. Ein warenzeichen-
midfiger Gebrauch liegt nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofes bereits dann vor, wenn lediglich die Mdg-
lichkeit besteht, daB ein nicht unerheblicher Teil der in
Betracht kommenden Verkehrskreise in der Kennzeichnurig
einen Hinweis auf die Herkunft der Ware erblickt (vgl.
BGH GRUR 1962, 647, 648 - Strumpf-Zentrale m.w.N.).

Eine solche Moglichkeit durfte das Berufungsgericht im
Streitfall nicht schon deshalb verneinen, weil die
Wortfolge "Die gute Idee" in sich sinnvoll ist und im
angemeldeten Zeichen nach dem ilblichen Wortsinn darauf
hinweist, daB der Kauf der unter der Marke "Tchibo" zn-
gebotenen Ware ein guter Gedanke sei. Ein solches Ver-
stiandnis, das die Annahme eines warenzeichenmdBSigen Ge-
brauchs ausschlieBt, kann zwar ohne Bedenken bei dem-
jenigen Teil der angesprochenen Verkehrskreise voraus-
gesetzt werden, der das Warenzeichen "I§R KAFFEE"
nicht kennt. Fir diesen legt auch die Verbindung mit
dem seiner Art nach und wegen seiner Stellung am Anfang
der Wortfolge ohne weiteres als Marke erkennbaren Wort



"Tchibo" das vom Berufungsgericht angenommene Verstidndnis
der Worte "Die gute Idee" als eines bloB verstdrkenden
Werbehinweises durchaus nahe.

Fir einen weiteren, nicht unerheblichen Teil des
Verkehrs ist diese Feststellung Jjedoch nicht rechtsfehler-
frei. Das Berufungsgericht hat zugunsten der Kligerin
unterstellt, daB sich die Bezeichnung "IN KAFFEE" im
Verkehr in nicht unbetridchtlichem MaBe als betrieblicher
Herkunftshinweis durchgesetzt hat, ndmlich bei 71 % der
Verbraucher bekannt sei. Soweit das Berufungsgericht
auch fiir diesen Teil des Verkehrs die warenzeichenmdflige
Benutzung des Wortes "I@" schlechthin verneint hat, kann
ihm nicht beigetreten werden. Seiner Begriindung, der be-
schreibende Charakter des Wortes trete in dieser Kombi-
nation so deutlich zutage, daB sie noch der fliichtige
Verbraucher wahrnehme und damit keinen Anlaf3 habe, auf
Zusammenhdnge mit dem Zeichen der Kligerin zu schliefBlen,
beriicksichtigt die Wirkung der unterstellten Verkehrsbe-
kanntheit nicht ausreichend. Diese kann bei der im Verkehr
iiblichen fliichtigen Wahrnehmungsweise unter Umst&nden
schon dazu filhren, daB die unrichtige Herkunftsvorstellung
bereits bei Wahrnehmung nur des Wortes "Idee" im Zu-
sammenhang mit Kaffee geweckt wird und der beschreiben-
de Charakter der Wortfolge als ganzer iibersehen oder
jedenfalls vernachldssigt wird. Auch wenn das Wort "T{ER"
dabei ebenfalls als Marke erkannt wird, wird die Vor-
stellung, daB es sich um Il KAFFEE handele, nicht aus-
geschlossen, weil jedenfalls nach der Unterstellung des
Berufungsgerichts ein erheblicher Teil derer, die die
Marke J@® KAFFEE kennen, nicht wissen, daB nicht "TllR"
die Herstellerfirma ist.
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Zu Unrecht meint die Beklagte, diese Beurteilung
stehe im Widerspruch zur Mokka-Express-Entscheidung des
Bundesgerichtshofes (GRUR 1969, 274). Dort wurde die
warenzeichenmdflige Benutzung verneint, weil diese Be-
zeichnung eine Beschaffenheitsangabe fiir Kaffee sei,
und als solche, auch im Hinblick auf die andersartige
graphische Gestaltung des Etiketts, vom Publikum erkannt
und gewertet werde. Solche Umstdnde liegen bei der Ver-
wendung des Wortes "I@B" nicht vor. Auch auf ein Frei-
haltungsbediirfnis an dem Wort "I@" kann sich die
Beklagte unter den festgestellten Umstinden nicht beru-
fen. Die Verneinung des warenzeichenmdfiigen Gebrauchs
hidlt danach auf der Grundlage der unterstellten Verkehrs-
bekanntheit des Zeichens "TYl} KAFFEE" der rechtlichen
Nachpriifung nicht stand,

3. Da auch die Verwechslungsgefahr zwischen den Be-
zeichnungen "I KAFFEE" und "7 Die gute Idee" auf
der Grundlage der vom Berufungsgericht unterstellten
Verkehrsbekanntheit nicht ohne weitere verneint werden
kann, war das angefochtene Urteil aufzuheben.

Zur abschlieBenden Entscheidung ist das Revisions-
gericht nicht in der Lage, weil das Berufungsgericht
nicht festgestellt, sondern lediglich unterstellt hat,
daB die Marke "I} KAFFEE" in dem MaBe im Verkehr be-
kannt ist, die nach den vorstehenden Erdrterungen zur
Annahme des warenzeichenmdBigen Gebrauchs und der Ver-
wechslungsgefahr erforderlich ist.

4, Die Sache ist auch unter dem Gesichtspunkt der
§§ 1, 3 UWG, auf die sich die Kl#dgerin ebenfalls gestiitzt
hat, nicht entscheidungsreif. Ob und inwieweit die dazu
ausgefiihrten Erwidgungen des Berufungsgerichts Bedenken



begegnen, bedarf im jetzigen Verfahrensstand keiner
Erorterung, weil diese Anspriiche ebenfalls voraus-
setzen, daB das Zeichen "I@B KAFFEE" ein gewisses
MaB an Bekanntheit besitzt, wozu Feststellungen
fehlen.

Die Sache war danach an das Berufungsgericht zuriick-
zuverweisen, dem auch die Entscheidung i{iber die Kosten
der Revision zu ilbertragen war.

v. Gamm A1ff Merkel
Zilch Teplitzky
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