Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

WZG §§ 16, 24, 31
KlettverschluBf
Zur Bedeutung der Verkehrsgeltung des Klagezeichens fiir die

Beurteilung des zeichenmé@ffiigen Gebrauchs und der Verwechs-

lungsgefahr im kennzeichnungsrechtlichen Sinne.

BGH, Urt. v. 6. Juli 1989 - I ZR 234/87 - OLG Stuttgart
LG Stuttgart



BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 234/87 URTEIL Verkilindet am:
6. Juli 1989
Welte
Justizassistentin
als Urkundsbeamter
der Geschaftsstelle

in dem Rechtsstreit

Gottlieb B GmbH & Co., vertreten durch die persénlich
haftende Gesellschafterin Walter Bl GmbH, diese vertre-
ten durch die Geschdftsfiihrer Walter B, Dr. Axel

S@EEE und Margarete BEl-SGEEER, B straBe [},
N

Kldgerin und Revisionskldgerin,
- Prozefbevollmdchtigte: Rechtsanwdlte Dr. (R und
S -

gegen

Beilllll ~G, vertreten durch den Vorstand Dr. Hellmut

K , Dr. Peter Kr, Dr. Ulrich N@J, Dr. Peter
S , Hans-0tto , Dr. Dirk , Dr. Kurt-

Friedrich LIS 6 U@strafe @, Ha .

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- ProzefBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (R -



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
miindliche Verhandlung vom 6. Juli 1989 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter

Dr. Piper, Dr. Mees, Dr. Ullmann und Nobbe

fir Recht erkannt:
Auf die Revision der Klédgerin wird das Urteil des
2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart
vom 20. November 1987 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und

Entscheidung, auch iiber die Kosten der Revision,

an das Berufungsgericht zurilickverwiesen.

Von Rechts wegen
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Tatbestand:

Die Kl&dgerin ist Inhaberin des am 28. Dezember 1959 an-
gemeldeten und am 7. April 1967 eingetragenen Warenzeichens
Nr. 831 627 "Kletten" sowie mehrerer Warenzeichen mit dem
Wortbestandteil "Kletto-". Unter diesen Zeichen vertreibt
sie textile Haftverschliisse. Bis Anfang 1977 war sie als
Patentlizenznehmerin alleinige Anbieterin textiler Haftver-
schliisse auf dem inldndischen Markt. Sie ist auch heute noch
Marktfiihrerin in diesem Bereich. 95 % ihres Umsatzes erzielt
sie aus dem Vertrieb an Herstellungsbetriebe verschiedener
Branchen, namlich unter anderem an die Textil- und Lederwa-
renindustrie, an Sportgerdtehersteller und Maschinen- und
Gerdtebauunternehmen; der Rest ihres Umsatzes beruht auf dem
Handel mit dem Letztverbraucher.

Die Beklagte vertreibt textile Haftverschliisse iliber den
Handel mit dem Letztverbraucher. Hinsichtlich der hierfir
verwendeten Wortverbindung "Klett-Verschluf3” hat sie eine
Unterlassungsverpflichtungserkldrung abgegeben, sich jedoch
vorbehalten, textile Haftverschliisse mit "KlettverschluBR" zu
bezeichnen und ihre Verpackung wie folgt zu gestalten:
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(Die Ablichtungen sind auf 2/3 der Originalgréfe ver-

kleinert).

Die Klagerin sieht in der Verwendung der Bezeichnung

"tesa Klettverschluf3" eine Verletzung ihres Zeichens "Klet-

ten". Die Beklagte verwende die beanstandete Bezeichnung
zeichenmdfig und nicht als eine blofl warenbeschreibende An-

gabe. Thr Zeichen "Kletten" geniefe starkste Verkehrsgel-

tung. Allein darauf sei es zuriickzufilhren, daB weite Teile



des Verkehrs textile Haftverschliisse als "Klettenverschliis-
se" bezeichneten.

Sie hat beantragt,

der Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Ord-
nungsmittel 2zu untersagen, textile Haftverschliisse,
deren Verpackung oder Umhiillung, oder Ankiindigun-
gen, Preislisten, Geschdftsbriefe, Empfehlungen,
Rechnungen oder dergleichen mit der Bezeichnung
"tesa Klettverschluf3* zu versehen oder so gekenn-
zeichnete textile Haftverschliisse in den Verkehr zu

bringen oder feilzuhalten.

Die Kldgerin verfolgt ihr Klagebegehren, das in den
Vorinstanzen ohne Erfolg geblieben ist, mit der Revision
weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zuriickzuwei-

sen.

Entscheidungsqgriinde:

I. Das Berufungsgericht hat einen zeichenmdfigen Ge-
brauch der angegriffenen Bezeichnung verneint. Es hat ausge-
fiihrt, die von der Kldgerin beanstandete Bezeichnung "Klett-
verschlufl* sei eine freizuhaltende Angabe. Der Verkehr ver-
stehe darunter jetzt einen Sachhinweis auf textile Haftver-
schlisse. In Woérterbiichern werde der Begriff "Klettver-

schluf3" oder "KlettenverschluB" als eine beschreibende Anga-



be der Beschaffenheit des textilen Haftverschlusses wieder-
gegeben und als synonym zu "Haftverschluf" bezeichnet. Auch
in Werbematerialien Dritter werde die Bezeichnung "Klettver-
schlufl" weitgehend als eine rein beschreibende Warenangabe
verwendet. Weder die textliche noch die bildliche Gestaltung
der Warenverpackung deuteten auf eine zeichenmdfliige Benut-
zung des Sachhinweises "KlettverschluB" hin. Bei der ange-
griffenen Wortverbindung "tesa KlettverschluB" falle dem
Verkehr als Herkunftshinweis allein die bekannte Marke der
Beklagten "tesa" auf, die auf der Vorderseite der Verpackung
in erheblich gréferer Schrift und farblich deutlich gegen-
iiber "Klettverschlufl" abgesetzt sei.

Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der
Revision fiihren zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur

Zurlickverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

IT. 1. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausge-
gangen, dafl das auf das Warenzeichengesetz gestiitzte Verbot
eine zeichenmdBige Benutzung der beanstandeten Bezeichnung
voraussetzt und es nicht verwehrt, beschreibende Angaben wa-
renbeschreibend zu verwenden (§ 16 WZG). Das Berufungsge-
richt hat angenommen, daB der Begriff "KlettverschluB" eine
beschreibende Angabe sei, und hat von daher eine zeichen-

mdBige Benutzung verneint.

Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern. Es
liegt zwar grundsdtzlich nahe, bei beschreibenden Angaben
eine warenbeschreibende Verwendung anzunehmen, auch wenn die
Bezeichnung auf der Verpackung herausgestellt wird (vgl.
BGH, Urt. v. 26.2.1969 - I ZR 133/67, GRUR 1969, 274, 275



- Mokka-Express). Doch kdnnen auch warenbeschreibende Anga-
ben die Funktion eines Herkunftshinweises erfiillen und damit
warenzeichenmdfig benutzt werden, wenn ihre Verwendung bei
den beteiligten Verkehrskreisen den Eindruck vermittelt, die
gewdhlte Bezeichnung solle als unabhdngiges Schlagwort die
Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb kennzeichnen
(BGH, Urt. v. 10.5.1955 - I ZR 91/53, GRUR 1955, 484, 485

- Luxor-Luxus; Beschl. v. 4.10.1967 - Ib ZB 14/66, GRUR
1968, 365 - praliné; Urt. v. 7.10.1982 - I ZR 187/80, Mitt.
1983, 96, 97 - Die gute Idee). Ein warenzeichenmédBiger Ge-
brauch liegt bereits dann vor, wenn lediglich die M&glich-
keit besteht, daB ein nicht unerheblicher Teil der Verkehrs-
kreise in der Kennzeichnung einen Hinweis auf die Herkunft
der Ware erblickt (BGH, Urt. v. 22.6.1962 - I ZR 27/61, GRUR
1962, 647, 648 - Strumpf-Zentrale; BGH, Urt. v. 7.10.1982

- I ZR 187/80, Mitt. 1983, 96, 97 - Die gute Idee). Eine
solche M8glichkeit durfte das Berufungsgericht nicht mit dem
Hinweis verneinen, daB der beanstandete Begriff "Klettver-
schlufl" als Sachhinweis in einzelnen W&rterbiichern der deut-
schen Sprache Eingang gefunden habe und in verschiedenen
Produktbeschreibungen und Werbematerialien als rein be-
schreibende Warenangabe verwendet worden sei. Damit hat das
Berufungsgericht verfahrensfehlerhaft auf das Verstdndnis
nur eines Teils des Verkehrs abgestellt. Die Kldgerin hat
indessen mit der Behauptung, ihr Zeichen "Kletten" habe sich
im Verkehr in starkstem MaBe durchgesetzt, einen Sachverhalt
unterbreitet, der die M8glichkeit nahelegt, daB die - nicht
unmaf3geblichen - Verkehrskreise, welchen das Klagezeichen
bekannt ist, in der beanstandeten Kennzeichnung "Klettver-
schlufl" einen Hinweis auf die Herkunft der Ware erblicken
(vgl. auch BGH, Urt. v. 7.10.1982 - I ZR 187/80, Mitt. 1983,
96, 97 - Die gute Idee).



Die Kl&dgerin, die bis Anfang 13977 einzige Anbieterin
von textilen Haftverschliissen unter dem Klagezeichen "Klet-
ten" auf dem inldndischen Markt war und heute noch Marktfiih-
rerin dieser Branche ist, hat hierzu vorgetragen, gegen alle
ihr bekannt gewordenen Bezeichnungen "Klettenverschluf,
Klett-Verschlufl und Klettverschluf" vorgegangen zu sein und
somit ihrem Warenzeichen "Kletten" zur Verkehrsgeltung ver-
holfen zu haben. Mangels gegenteiliger Feststellungen durch
das Berufungsgericht ist fiir die revisionsrechtliche Beur-
teilung von der Darstellung der Klagerin auszugehen, daB je-
denfalls im Bereich der Mitbewerber, der verarbeitenden In-
dustrie wie des kundigen Handels die Bezeichnung "Klettver-
schluB" als ein Herkunftshinweis verstanden wird. Bei dieser
zu unterstellenden Sachlage konnte das Berufungsgericht
nicht aufgrund eigener Sachkunde ausschlieflen, daf3l der bean-
standete Bezeichnungsteil "Klettverschluf3" von einem recht-
lich bedeutsamen Teil der angesprochenen Verkehrskreise als

ein Herkunftshinweis verstanden wird.

Ist somit filir die revisionsrechtliche Beurteilung von
der kennzeichnungsméfligen Verwendung des Begriffs "Klettver-
schlufl" in der angegriffenen Gesamtbezeichnung auszugehen,
kann ohne weitere, dem Tatrichter obliegende Feststellungen

der zeichenrechtliche Schutz nicht versagt werden.

Ist die Verkehrsgeltung des Klagezeichens als be-
trieblicher Herkunftshinweis festzustellen, 148t sich die
Frage der zeichenmdfigen Benutzung des Begriffs "Klettver-
schluB" als Teil der beanstandeten Gesamtbezeichnung "tesa-
Klettverschlufl” nicht ohne weiteres verneinen. Denn es ist
nicht uniiblich und dem Verkehr auch durchaus geldufig, daB

Waren mitunter nicht nur mit einer Kennzeichnung, sondern



mit mehreren (sogenannten Zweitzeichen) versehen werden, de-
nen gleichfalls eine auf die Herkunft der Ware hinweisende
Funktion zukommen kann (vgl. BGH, Urt. v. 19.12.1960

- I ZR 39/59, GRUR 1961, 280, 281 - Tosca; Urt. v. 3.4.1981
- I ZR 72/79, GRUR 1981, 592, 593 - Championne du Monde).

2. Die sonach erforderlichen weiteren tatrichterlichen
Feststellungen eriibrigen sich auch nicht, weil etwa eine
~ vom Berufungsgericht nicht gepriifte - Verwechslungsgefahr
der sich gegeniiberstehenden Bezeichnungen "tesa-Klettver-
schlufB" und "Kletten" aus Rechtsgriinden ausgeschlossen wer-
den kénnte.

Der phantasievolle Charakter des Klagezeichens "Klet-
ten" liegt, wie auch das Bundespatentgericht in seinem der
Eintragung zugrundeliegenden Beschlufl ausgefiihrt hat, darin,
den Namen einer Pflanze zur Bezeichnung eines neuartigen
Verschlusses mit dhnlicher Wirkung zu verwenden. Es besteht
sonach kein AnlaB anzunehmen, das Klagezeichen sei an eine
freizuhaltende Angabe angelehnt, weshalb an die Beurteilung
der Verwechslungsgefahr im kennzeichnungsrechtlichen Sinne
strenge Anforderungen zu stellen seien. Der Feststellung der
Verwechslungsgefahr kann auch nicht mit der Erwdgqung begeg-
net werden, es bestehe ein Bediirfnis, den vom Verbraucher
als Sachhinweis verstandenen Begriff "Klettverschluf3" fir
den Verkehr freizuhalten. Der Kennzeichnungsschutz lafit es
unbenommen, eine beschreibende Angabe als Sachhinweis zu
verwenden (§ 16 WZG), wird sie indes - wovon im Streitfall
auszugehen ist - kennzeichnungsmafig benutzt, so kann ein
Freihaltebediirfnis der Verwechslungsgefahr im kennzeich-

nungsrechtlichen Sinne nicht entgegengesetzt werden (vgl.



BGH, Beschl. v. 28.1.1988 - I ZB 2/87, GRUR 1988, 542, 543
- ROYALE; Urt. v. 15.1.1989 - I 2R 217/86, BB 1989, 935, 936
- KRONENTHALER) .

Die Beurteilung, ob der Verkehr aufgrund der Ahnlich-
keit der angegriffenen Gesamtbezeichnung "tesa-~Klettver-
schluB" mit dem Klagezeichen "Kletten" zu der Fehlvorstel-
lung gelangen kann, die so bezeichnete identische Ware stam-
me aus der gleichen Herkunftsstdtte oder die beiderseitigen
Betriebe stiinden zueinander in wirtschaftlichen oder organi-
satorischen Beziehungen, hédngt im wesentlichen von der mit
behaupteter Verkehrsdurchsetzung begriindeten Kennzeichnungs-
kraft des Klagezeichens ab. Dabei muB8 dem Bezeichnungsbe-
standteil "Klettverschlufl" innerhalb der angegriffenen Ge-
samtbezeichnung "tesa-Klettverschluf" eine selbstdndige
kennzeichnende Funktion zukommen, die geeignet ist, trotz
Einfiigen in die Gesamtbezeichnung, die Erinnerung an das
Klagezeichen wachzurufen (BGH, Urt. v. 27.1.1961
- I ZR 95/59, GRUR 1961, 643, 645 - MeBmer-Tee; Urt. v.
5.6.1985 - I ZR 77/83, GRUR 1986, 72, 73 - Tabacco d' Harar;
Urt. v. 2.2.1989 - I ZR 150/86, GRUR 1989, 425, 427 - Herz-
symbol). Eine die angegriffene Bezeichnung prdgende und die
Verwechslungsgefahr begriindende Bedeutung des Bezeichnungs-
bestandteils "Klettverschlufl” wird umso eher anzunehmen
sein, je grdBer die Verkehrsdurchsetzung des Klagezeichens
ist. Der Schutz des Zeichens gegen Verwechslungsgefahr ist
vom Grad seiner Kennzeichnungskraft abhdngig, denn je be-
kannter das Zeichen ist, umso weniger fallen den beteiligten

Verkehrskreisen hiervon abweichende Unterschiede auf.



Bei der Entscheidung des Streitfalls ist zu beachten,
daB eine die Kennzeichnungskraft des Klagezeichens stdrkende
Verkehrsgeltung in den Abnehmerkreisen festzustellen sein
mull, in welchen sich die Waren der Parteien unter den gegen-
iiberstehenden Bezeichnungen begegnen (vgl. RGZ 155, 108, 126
- Kabelkennfaden; BGH, Urt. v. 16.10.1959 - I ZR 90/58, GRUR
1960, 130, 132 - Sunpearl II). Das sind regelmdfiig - und
zwar in erster Linie - die Endabnehmer der Ware, zu deren
Kennzeichnung das Klagezeichen dienen soll (vgl. BGH,
Beschl. v. 4.6.1986 - I ZB 5/85, GRUR 1986, 894, 895 - OCM).
Eine lediglich im Verhdltnis zu Mitbewerbern oder zu Unter-
nehmen der verarbeitenden Industrie bestehende Verkehrsgel-
tung des Klagezeichens k&nnte zur Begriindung einer erh&hten
Verwechslungsgefahr bei Endabnehmern nicht herangezogen wer-
den. Erforderlich, aber auch geniigend, ist die Verkehrs-
durchsetzung in einem Teil, der fiir den wirtschaftlichen
Verkehr der gegeniiberstehenden Waren nicht unerheblich ist
(BGH, Urt. v. 12.3.1969 - I ZR 32/67, GRUR 1969, 681, 682
- Kochendwassergerdt). Beschrédnkt sich die Verkehrsdurchset-
zung des Klagezeichens auf fachkundige Kreise, bleibt zu be-
achten, dafi die Verwechslungsgefahr wegen der in diesen
Kreisen erfahrungsgemdfl bestehenden Sorgfalt bei der Auswahl
der Produkte und der Sachkunde iiber die wirtschaftlichen
Zusammenhé&nge weniger grofl einzuschédtzen sein kann (vgl.
BGH, Urt. v. 11.3.1982 - I 2ZR 58/80, GRUR 1982, 420, 421
- BBC/DDC).



ITI. Nach alledem ist das angefochtene Urteil aufzuhe-
ben. Die Sache ist zur anderweiten Verhandlung und Entschei-
dung an das Berufungsgericht zurilickzuverweisen, das auch

iiber die Kosten der Revision zu befinden hat.

v. Gamm Piper Mees

Ullmann Nobbe
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