Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

COTTON LINE

“MarkenG § 5 Abs. 2

Die Bezeichnung "COTTON LINE" als Kennzeichen fir ein Unter-
nehmen der Textilbranche ist nicht unterscheidungskréaftig.

BGH, Urt. v. 27. September 1995 - I ZR 199/93 - OLG Nlrnberg
LG Nirnberg-Furth



BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 199/93

Verkindet am:

27. September 1995
walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschdftsstelle

in dem Rechtsstreit



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
mindliche Verhandlung vom 27. September 1995 durch die
Richter Dr. Erdmann, Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg,
Prof. Dr. Ullmann und Starck

fir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des
3. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Nurnberg vom
27. Juli 1993 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Ent-—

scheidung, auch Uber die Kosten der Revision, an das
Berufungsgericht zurlickverwiesen.

Von Rechts wegen
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Tatbestand:

Der Klager, der Bekleidungssticke aus Textilien und Le-
der herstellt und vertreibt, handelt seit 1986 unter der
Firma "Cotton Line P. K. - ". Er ist ferner Inhaber von
Wort—-/Bildzeichen mit der Bezeichnung "Cotton Line
Kejzar's". Im Schriftverkehr und auf seinen Waren benutzt er
auch "COTTON LINE" ohne weiteren Zusatz.

Die Beklagte bot ab 1992 T-Shirts an, die sowohl auf ei-
nem Einn&hetikett als auch auf einem angehdngten Pappetikett
die Bezeichnung "COTTON LINE" trugen.

Der Kl&ger hat die Ansicht vertreten, die Beklagte ver-
letze damit sein Namens- und Firmenkennzeichnungsrecht.
"COTTON LINE" sel auch ohne - die beanspruchte - Verkehrs-
geltung von Haus aus kennzeichnungskraftig. Wegen der Viel-
deutigkeit des Bestandteils "Line" empfinde der deutsche
Verkehr die Zusammensetzung "COTTON LINE"'als eine der deut-
schen Umgangssprache fremde, eigentimliche Zusammenstellung
englischer Worter, die dem gewdhlten Begriff origindre Un-
terscheidungskraft verleihe.

Er hat beantragt,

I. der Beklagten unter Androhung naher bezeichneter
Ordnungsmittel zu verbieten, im geschaftlichen Ver-
kehr Bekleidungssticke, insbesondere T-Shirts, die
mit der Kennzeichnung "COTTON LINE" versehen sind,
feilzuhalten oder in Verkehr zu bringen;



II. festzustellen, daB die Beklagte verpflichtet ist,
dem Kléager allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch
die in Ziffer I bezeichneten Handlungen der Beklag-
ten entstanden ist und noch entstehen wird;

III. die Beklagte weiter zu verurteilen, dem Klager
vollstandige Auskunft dariber zu geben,

a) welche Bekleidungsstlicke, die mit der Kennzeich-
nung "COTTON LINE" versehen waren, sie seit wann
und in welchen Stickzahlen feilgehalten oder in
Verkehr gebracht hat,

b) von welchen mit Namen und Anschriften zu be-
Zzeichnenden Herstellern oder Lieferanten sie
diese mit der Kennzeichnung gemdf Ziffer I ver-
sehenen Bekleidungssticke in welchen Stickzahlen
bestellt oder bezogen hat,

¢} in welcher Art und in welchem Umfang sie fir Be-
kleidungsstiicke, die mit der Kennzeichnung nach
Ziffer I versehen waren, Werbung betrieben hat,
unter Darlegung der Werbetrager, der Auflagenhé-
he, des Verbreitungsgebiets und der Erschei-
nungsdaten.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat ausge-
fuhrt, "COTTON LINE" sei eine rein beschreibende Angabe und
als verklrzter Bestandteil der Firma des Klagers nicht
schutzfahig.



Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung
der Beklagten ist erfolglos geblieben.

Die Revision verfolgt den Antrag der Beklagten weiter,

die Klage abzuwelisen. Der Klager beantragt, die Revision zu-
rickzuweisen.

Entscheidungsgrunde:

I. Das Berufungsgericht hat ausgefihrt, der Firmenbe-
standteil "COTTON LINE", den der Klager unstreitig als Ab-
kirzung und Schlagwort benutze, geniefe wettbewerbsrechtli-
chen Schutz gem&P § 16 Abs. 1 UWG. Es handele sich hierbei
um eine origindre Phantasiebezeichnung, die nicht warenbe-
schreibenden Charakter habe und deshalb auch ohne Verkehrs-
geltung gesetzlichen Schutz geniefe. Es kdénne davon ausge-
gangen werden, daPp das englische Wort "cotton" fir Baumwolle
im Bereich von Mode und Textilien Eingang in die deutsche
Umgangssprache gefunden habe. FlUr das englische Wort "line"
kénne das aber nicht angenommen werden. Es gebe hierflir ver-
schiedene Ubersetzungsmdéglichkeiten, eine davon sei "Linie".
Diese sei aber im Mcde- und Textilbereich nicht so gangig
und geldaufig, dapP sie Uberwiegend als "modische Linie" ver-
standen werde. Die identische Verwendung der Bezeichnung
"COTTON LINE" durch die Beklagte begrinde die kennzeich-
nungsrechtliche Verwechslungsgefahr.

Diese Beurteilung hdlt der revisionsrechtlichen Prifung
nicht stand.



II. 1. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die An-
nahme des Berufungsgerichts, "COTTON LINE" sei als Firmenbe-
standteil ohne Verkehrsgeltung unterscheidungskréaftig.

Ohne Rechtsfehler ist das Berufungsgericht davon ausge-
gangen, dap der Bezeichnung "COTTON LINE" als Firmenbestand-
teill ohne Verkehrsgeltung Schutz nur zukommen kann, wenn
dieser eine origindre Kennzeichnungskraft aufweist. Der
Schutz des aus der vollen Firmenbezeichnung abgeleiteten Be-
standteils der Firma (vgl. BGH, Urt. v. 28.2.1991
- I ZR 110/89, GRUR 1991, 475, 477 = WRP 1991, 477 - Caren
Pfleger) geméf dem fir die revisionsrechtliche Beurteilung
mafgeblichen § 5 Abs. 2 MarkenG, der insoweit ohne sachliche
Anderung an die Stelle von § 16 Abs. 1 UWG (vgl. BT-Drucks.
12/6581, S. 67) getreten ist, setzt sonach voraus, daf die
Bezeichnung "COTTON LINE" unterscheidungskraftig und nach
der Verkehrsauffassung ihrer Natur nach geeignet ist, wie
ein Name des Unternehmens zu wirken. Gegen die Ansicht des
Berufungsgerichts, "COTTON LINE" sei ein solches von Haus

aus unterscheidungskréftiges Unternehmenskennzeichen, wendet
sich die Revision mit Erfolg.

a) Soweit die Revision allerdings meint, der Bezeichnung
"COTTON LINE" sei die Schutzfdhigkeit als unterscheidungs-
kraftiger Firmenbestandteil schon deshalb abzusprechen, weil
dieser im Vergleich zu den Ubrigen Bestandteilen der Firma
nicht als der eigentlich kennzeichnende Teil angesehen wer-
den kénne, kann ihr nicht beigetreten werden. Bel dieser Be-
trachtungsweise vernachléssigt sie, dap der Kléger die Be-
zeichnung "COTTON LINE" nach den nicht angegriffenen Fest-
stellungen des Berufungsgerichts unstreitig als Firmen-



schlagwort benutzt. Es bedarf deshalb im Streitfall - anders
als in den Fallen, in welchen der Firmenbestandteil in Al-
leinstellung oder in besonderer Herausstellung als Firmen-
schlagwort noch nicht benutzt worden ist und deshalb insbe-
sondere bel Prioritédtsfragen auf die Gesamtfirma abzustellen
ist - nicht der gesonderten Beurteilung, ob der streitige
Firmenteil "COTTON LINE" im Vergleich zur ungeklrzten Firma
des Klagers "Cotton Line P. K. " als der eigentlich
kennzeichnende Teil anzusehen ist.

b) Einem als Firmenschlagwort verwendeten Firmenbestand-
teil kann kennzeichnungsrechtliche Unterscheidungskraft von
Haus aus aber nur zugesprochen werden, wenn er geeignet ist,
bei der Verwendung im Verkehr ohng welteres als Name des Un-
ternehmens zu wirken (BGH, Urt. v. 12.6.1986 - I ZR 70/84,
GRUR 1988, 319, 320 = WRP 1986, 671 - VIDEO-RENT; Urt. v.
7.3.1991 - I ZR 148/89, GRUR 1991, 556, 557 = WRP 1991, 482
- Leasing Partner; Urt. v. 12.3.1992 - I ZR 110/90, GRUR
1992, 550, 551 = WRP 1992, 478 - ac-pharma). MapPgebend dafur
ist die Verkehrsauffassung, die sich im wesentlichen auch
daran orientiert, ob sich Ublicherweise Handelsunternehmen
in derartiger Weise namensmépfig zu bezeichnen pflegen (BGH,
Urt. v. 17.1.1985 - I ZR 172/82, GRUR 1985, 461, 462 = WRP
1985, 338 - Gefa/Gewa; BGH - ac-pharma aaQ). Sieht der Ver-
kehr in der Verwendung der das Firmenschlagwort bildenden
Begriffe der Art nach keinen namensmé&figen Hinweis auf ein
Unternehmen, so fehlt die unternehmenskennzeichnende Unter-
scheidungskraft, auch wenn Teilen der Verbraucherschaft
- worauf das Berufungsgericht allein abgestellt hat - der
beschreibende Charakter des gew&hlten Begriffs nicht ohne
weiteres erkennbar ist.



aa) Die WoOrter "COTTON" und "LINE" sind fir sich be-
trachtet nicht unterscheidungskréaftig. Das Wort "COTTON" ist
- wovon auch das Berufungsgericht ausgeht - eine beschrei-
bende Angabe filir Baumwolle und gehOrt inzwischen der deut-
schen Umgangssprache an. GleichermaPen wird auch das Wort
"LINE" als beschreibende Angabe verstanden. Dies hat seine
Ursache schon darin, dap das englische Wort "line" mit dem
deutschen Wort "Linie" sprachlich verwandt ist und breiten
Eingang in den Modebereich gefunden hat (vgl. BPatGE 30,
227, 228 m.w.N.).

bb) Die Verbindung der Wérter "COTTON" und "LINE" be-
sitzt ebenfalls keine hinreichende Unterscheidungskraft als
Unternehmenskennzeichen fir einen Betrieb, der sich mit der
Herstellung und dem Vertrieb von Textilien befapt. Eine aus-
reichende Unterscheidungskraft ware nur anzunehmen, wenn es
sich um eine eigenartige, phantasievolle Zusammensetzung
dieser beiden Begriffe handelte, die der Verkehr als indivi-
duellen Herkunftshinweis auffassen wirde (BGH - VIDEO-RENT
aa0; Urt. v. 27.9.1990 - I ZR 87/89, WRP 1991, 151, 154
- Pizza & Pasta; Urt. v, 8.12,1994 - I ZR 192/92, WRP 1995,
307, 309 - Garant-Mdbbel). Davon kann jedoch im vorliegenden
Fall nicht ausgegangen werden; vielmehr ergibt auch die
Wortzusammenfigung nur ein sprachibliches Wort beschreiben-
den Inhalts. Die beiden Wérter werden namlich nur entspre-
chend ihrem urspringlichen, rein beschreibenden Wortsinn
verwendet und weisen darauf hin, daP es sich bei den ver-
triebenen Textilien um eine vom Material gepragte Mode han-
delt. Fir die betreffenden Verkehrskreise liegt es erfah-
rungsgemdp fern, dap ein Unternehmen diesen Begriff als Na-
men seines Unternehmens wahlt. Ist fur die angesprochenen



Verkehrskreise die Bezeichnung "COTTON LINE" eine freie
Sachbezeichnung, so folgt auch bei der gebotenen Berlcksich-
tigung des Freihaltebedlrfnisses des Verkehrs an dieser Be-
zeichnung, daP kennzeichenrechtlicher Schutz aus originérer
Kennzeichnungskraft nicht zugebilligt werden kann. Auch fur
fremdsprachliche Bezeichnungen, die im Inland als beschrei-
bend verstanden werden, besteht ein schutzwlrdiges Freihal-
tebedlirinis (BGH - VIDEO-RENT aa0; vgl. auch Beschl. v.
21.6.1990 - I ZB 11/89, GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN;
Beschl. v. 28.11.1991 - I ZB 4/90, GRUR 1992, 515, 516

- Vamos) .

2. Die Entscheidung des Berufungsgerichts kann auch
nicht unter markenrechtlichen Gesichtspunkten aufrechterhal-
ten werden., Die Bezeichnung "COTTON LINE" ist lediglich Be-
standteil des Wortteils "COTTON LINE Kejzar's" aus den
Wort-/Bildzeichen des Kldgers. Markenrechtlicher Schutz fur
Elemente einer Marke ist aber dem Kennzeichenrecht fremd
(st. Rspr.; vgl. zuletzt BGH, Beschl. v. 29.6.1995
- I ZB 22/93, Umdr. S. 8 - Springende Raubkatze, zur Verd6f-
fentlichung bestimmt). Eine den Gesamteindruck der jeweili-
gen Marke prégende Kraft kann bei dem Bestandteil "COTTON
LINE" schon in Anbetracht des Namens "Kejzar's", mit welchem
es in Verbindung steht, nicht angenommen werden.

ITI. Da dem Klager kennzeichenrechtlicher Schutz aus der
Bezeichnung "COTTON LINE" ohne Nachweis einer Verkehrsgel-
tung nicht zugesprochen werden kann, ist das angefochtene
Urteil aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zu-



rickzuverweisen, um dem von der Revisionserwiderung in der
mindlichen Verhandlung angezogenen Vortrag des Klagers zur
Verkehrsgeltung der Bezeichnung "COTTON LINE" nachzugehen.

Sollte das Berufungsgericht einen kennzeichenrechtlichen
Schutz von "COTTON LINE" als Unternehmenskennzeichen oder
als Ausstattung gemdp § 4 Nr. 2 MarkenG feststellen, so wird
es der Frage der zeichenmdfigen Benutzung dieser Bezeichnung
durch die Beklagte besondere Aufmerksamkeit zu widmen haben.
Es ist zwar im Grundsatz davon auszugehen, daPf im Interesse
eines umfassenden Kennzeichenschutzes der Begriff der kenn-
zeichenmdfigen Benutzung weit zu fassen ist (vgl.
GroBkommUWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 290 m.w.N.). Doch erféhrt
dieser Grundsatz dann Einschréankungen, wenn der verwendete
Begriff beschreibender Art ist und derart mit der Ware in
Verbindung gebracht wird, dap der Verkehr hierin eine Benen-
nung der Ware ihrer Gattung nach sieht (vgl. BGH, Urt. v.
6.7.1989 - I ZR 234/87, GRUR 1990, 274, 275 - Klettver-
schluf).

Erdmann Mees v. Ungern-Sternberg

Ullmann Starck
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