BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

. I ZR 12/T4 .URTEIL Verkiindet am

20, Dezember 1974
Spengler,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschiiftestelle

in dem Rechtsstreit

der Firme M@ GubH, DENNENN-MIENNNS, o
Strafe @}, vertreten durch ihre Geschéftsfiihrer
Dr. Carl D. O und Franz-J. DréllB, daselbst,

Beklagten und Revisionsklégerin,

- ProzeBSbevollméichtigte: Rechtsanwdlte Dr. GNNEER
und Dr. N -

die Firma Eau de CENNE &% PUNEEEED-Fabrik GEEENER-
gasse Nr, @ gegeniiber der Pferdepost von Ferdinand

M, (on-EED, 'gEgR Strase @B,
Klégerin und Revisionsbeklagte,

~ ProzeSbevollmiichtigte: Rechtsenwilte Prof. Dr. Dr. (NEED
und Prof. Dr. N -
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
auf die miindliche Verhandlung vom 20, Dezember 1974
durch die Vorsitzende Richterin Dr. Kriiger-Nieland
und die Richter Alff, Dr. Schinberg, Dr. Freiherr
v. Gamm und Schwerdtfeger

fir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird
das Urteil des 6. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts K&ln vom 28. No-
vember 1973 aufgehoben.

Die Berufung der Klégerin gegen das
Urteil der 4. Kammer fiir Handelssa-
chen des Landgerichts K&ln vom

16. Juni 1971 wird zuriickgewiesen.

Die Klégerin hat auch die Kosten des
zweiten und dritten Rechtszuges zu
tragen,

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Parteien stellen Kosmetikartikel her. Die
Klégerin ist Inhaberin des am 26, Juni 1925 angemel-
deten und am 2. Februar 1926 unter anderem fiir Par-
fimerien, kosmetische Mittel und Mittel fiir Schén-
heitspflege eingetragenen Wortzeichens "Passion"

Nr. 347 382, Sie hat nicht dargelegt, das Zeichen
vor 1972 in Benutzung genommen zu haben.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Mitte bis Ende des Jahres 1972 brachte sie zu-
sammen mit anderen Sondergeschenkpackungen fiir die
Weihnachtssaison 1972 eine Geschenkkassette heraus,
in der auf einem herausnehmbaren Einsatz eine Fla-
sche “"Echt K8lnisch Wasser" und ein Stlick "K¢lnisch-
Wasser®-Seife lagen. Aus der Kassette hing das nach-
folgend abgebildete Anhiingeschild:

Auf der Kassette selbst fehlte eine Bezeichnung,
und zwar angeblich, weil sie noch vom Khiufer fiir an-
dere Zwecke sollte benutzt werden kbtnnen.

Die Beklagte verwandte im Sommer 1970 die Wor-
te FACE FASHION in Zeitschriftenanzeigen, in denen
sie fiir die von ihr hergestellten Kosmetika warbd.
Weiterhin gab die Beklagte ein Werbeheftchen heraus,
auf dessen Titelseite sich in einem silberfarbenen
Etikett der Aufdruck findet:

v
FACE
FASHION®

Die Klégerin sieht in diesen WerbemafSinahmen ei-
ne Verletzung ihres Klagezeichens,
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In der vorprozessualen Korrespondenz der Par-
teien hat die Beklagte geiiuBert, sie habe die bean-
standete Bezeichnung bisher nicht zur Kennzeich-
nung von Waren verwendet, sie sel jedoch nicht be-
reit, sich fiir alle Zukunft zu verpflichten, die
Bezeichnung nicht auf der Ware selbst zu benutzen.

Die Kldgerin hat beantragt,

die Beklagte unter Strafandrohung zu ver-
urteilen, es zu unterlassen,

die Bezeichnung FACE FASHION schlagwort-
artig zur Kennzeichnung von kosmetischen
Artikeln auf der Ware oder deren Verpak~
kung oder in der Werbung fiir solche Arti-
kel 2zu benutzen.

Das Landgericht hat die Klage unter anderem
mit der Begriindung, "Passion" und FACE FASHION sei-
en nicht verwechslungsféhig, abgewiesen.

In der Berufungsinstanz hat die Kliigerin bean-
tragt, abéindernd der Klage mit der MaBgabe stattzu-
geben, daS hinter FACE FASHION eingefiigt werde:
vallein oder in der Kombination MENMEE FACE FASHI-
ON®.

Das Berufungsgericht hat der Beklagten unter
Strafandrohung untersagt, die Bezeichnung FACE FA-~
SHION allein oder in der Kombination MEEER FACE
FASHION schlagwortartig herausgestellt zur Kennzeich-
nung von kosmetischen Artikeln auf der Ware oder de-
ren Verpackung oder in der Werbung fiir solche Arti-
kel zu benutzen.
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Mit der Revision erstrebt die Beklagte die Wie-
derherstellung des erstinstanzlichen Urteils. Die
Klédgerin beantragt, die Revision zuriickzuweisen.

Entscheidungsgriinde

I. Das Berufungsgericht fiihrt aus: Das Klage~
zeichen sei zwar wegen langjihriger Nichtbenutzung
bereits l¥schungsreif gewesen, als die Kl#gerin es
- davon sel auszugehen - erstmals anliflich der Son-
dergeschenkaktion 1972 verwendet habe, Da sie das
Zeichen dabei in einer dem Benutzungszwang entspre-
chenden Weise in Gebrauch genommen habe, sei es
nach den bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur An-
derung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes
und weiterer Gesetze vom 4. September 1967 (BGBl.
8. 953, PatlndG) geltenden Rechtsgrundsitzen durch
diese Inbenutzungnahme wieder zu einem voll wirksa-
men Zeichenrecht erstarkt. Daran habe auch das
PatindG nichts gelndert. Auf die frithere L¥schungs-
reife kdnnte sich die Beklagte nur dann berufen,
wenn sie wikhrend der Lischungsreife des Klagezei~
chens ein Recht an einer verwechslungsféhigen Kenn~
zeichnung erworben hiitte. Das sei aber nicht der
Fall,

Schon in der bisherigen Werbung habe die Be-
klagte die angegriffene Wortverbindung warenzeichen-
miBig verwendet. Sie habe sie zwar bisher noch nicht
auf der Were oder ihrer Umhiillung angebracht. Die
Gefahr, daB sie das in Zukunft tun werde, ergebe
sich jedoch aus der Art ihrer Werbung, aber auch
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aus ihrer Weigerung, sich zu verpflichten, die Be-
zeichnung FACE FASHION nicht auf der Ware anzubrin-
gen, -~ FASHION sei mit "Passion" sowohl dem Klang-
als auch dem Schriftbild nach verwechslungsfihig.
Die Worte FACE FASHION stellten sich dem fluchti-
gen Betrachter nicht als einheitlicher Begriff, -
sondern als zwei Worte dar; in der angegriffenen
Anzeige und dem Werbeheft sei FASHION von FACE deut-
lich abgesetzt. Das Wort FASHION komme dem Klage-
zeichen im Schriftbild sehr nahe. Die Anfangsbuch-
staben P und F seien in der Schreibweise kaum ver-
schieden, der geringe Unterschied in der Wortmitte
gehe angesichts der gleichen Buchstabenzahl und im
iibrigen gleichen Buchstabenfolge im Gesamteindruck
unter., Das Wort FASHION werde - wie die von ihm ver-
anlafte Meinungsumfrage ergeben habe - von einem
nicht unerheblichen Teil der beteiligten Verkehrs-
kreise deutsch, n#mlich wie fassion oder faschion
ausgesprochen., Angesichts des geringen Klangunter-
schiedes sei auch die Gefahr einer Verwechslung dem
Klange nach zu befiirchten, Das zus#itzliche Wort
FACE vermge die Verwechslungsgefahr nicht auszu-
réumen.,

I1. Die Revision hat Erfolg. Die Ausfithrungen,
mit denen das Berufungsgericht die Verwechslungsge-
fahr begrtindet hat, halten einer Nachpriifung nicht
stand.

Der Klegeantrag richtet sich gegen jedwede
schlagwortartige Verwendung der Wortverbindungen
FACE FASHION und M@ FACE FASHION in der Wer-
bung filr kosmetische Artikel, DaB in der beanstande-
ten Werbung der Beklagten, worauf das Berufungsge-
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richt hinweist, FASHION jewells von FACE und M{JIR
deutlich abgesetzt ist, hat bei der Beurteilung aus-
ser Betracht zu bleiben; ein entsprechend einge-
schriénktes Verbot ist nicht Gegenstand des Klagean-
trags. Zur Entscheidung steht somit, ob die Worte
FACE FASHION auch dann, wenn sie schlagwortartig in
gleicher und gleichgroBer Schrift in der Werbung fur
Kosmetika verwendet werden, von einem nicht unbe-
achtlichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise
mit dem Klagezeichen PASSION verwechselt werden kin-
nen.

. Nach anerkannten Rechtsgrundsétzen ist bei der
Priifung der Verwechslungsgefahr von dem Gesamtein-
druck auszugehen, den die beiderseitigen Bezeich-
nungen im Verkehr erwecken. Dem hat das Berufungs-
gericht bei seiner Beurteilung nicht hinreichend
Rechnung getragen. MiBverstidndlich ist bereits,
wenn es ausfiihrt, die Worte FACE FASHION seien kein
einheitlicher Begriff, sie stellten sich dem fliich-
tigen Betrachter vielmehr als zwei Worter dar. Ob
eine Ankiindigung als einheitlicher Begriff aufge-
faBt wird, hingt nicht davon ab, ob sie aus einem
oder mehreren Wértern besteht. Entscheidend ist, wie
die Ankiindigung als Ganzes auf den Betrachter wirkt.
Problemlos ist insoweit die Wiirdigung der angegrif-
fenen Bezeichnung aus der Sicht des Sprachkundigen;
er wird sie als Gesichtsmode, zeitgem#Be Gesichts-
pflege oder wie auch immer, Jedenfalls als einheit-
lichen Begriff, werten. Diesen Betrachter rechnet
daher auch das Berufungsgericht nicht zu dem Kreis
derer, die get#uscht werden kdnnten. Die der engli-
schen Sprache Unkundigen haben aber ebenfalls keinen
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Anla8, von den beiden schlagwortartig gleichermaSen
herausgehobenen Wtrtern eines herauszugreifen und
das andere unberiicksichtigt zu lassen. Denn wenn
sie weder FACE noch FASHION begrifflich unterbrin-
gen kdnnen, ist kein Grund ersichtlich, weshalb sie
sich gerade dem Wort FASHION zuwenden sollten und
das mbglicherweise sogar einpriigsamere kfirzere Wort
FACE bei ihnen im Gesamteindruck untergehen sollte.
Die unter Hinweis auf die Corrida-Entscheidung (BGH
GRUR 1968, 367, 370) vom Berufungsgericht vertre-
tene abweichende Auffassung wire allenfalls dann
berechtigt, wenn - wie in dem dort entschiedenen
Fall - die Beklagte das Klagezeichen identisch oder
nahezu identisch in die angegriffene Bezeichnung
heriibergenommen h¥tte., Das Berufungsgericht geht
offenbar davon aus, daB diese Voraussetzungen hier
gegeben seien, Es fiihrt aus, das P in Passion und
das F in FASHION seien in der Schreibweise kaum
verschieden; h und 8 in der Wortmitte seien die
einzigen Unterschiede, die aber bei der gleichen
Buchstabenzahl und im iibrigen gleichen Buchstaben-
folge den Gesamteindruck nicht #nderten, Unter Be-
rufung auf das Ergebnis der Meinungsumfrage, wonach
39,1 % der Befragten FASHION wie fassion oder
faschion aussprachen, hdlt es auch eine Verwechs-
lungsgefahr dem Klang nach fiir gegeben und scheint
demnach die beiden Bezeichnungen als nahezu iden-
tisch anzusehen. Diese Beurteilung wird von der Re-
vision mit Recht beanstandet.

Das Berufungsgericht hat die im Streitfall nahe-
liegende Frage ungepriift gelassen, welche Bedeutung
dem Sinngehalt des Klagezeichens fiir die Verwechs~
lungsgefahr zukommt. Es bedarf indes keiner Zurtick-
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verweisung; das Revisionsgericht kann diese Frage
selbst entscheiden.

Hat ein zur Kennzeichnung von Waren verwendetes
Wort einen Jjedermann verstindlichen, ausgeprégten
Sinngehalt, so kann dies nach herrschender Rechts-
auffassung filr die Frage der Verwechslungsgefahr
mit #hnlichen Kennzeichnungen die Wirkung haben,
daB8 die Verwechslungsgefahr von vornherein ausge-
schaltet ist, weil in solchen Fdllen der Leser oder
HSrer die schriftlichen oder klanglichen Unterschie~
de wesentlich schneller erfaSt als bei Kennzeich-
nungen ohne solchen der alltéglichen Vorstellungs-
welt entnommenen Sinn (BGHZ 28, 320, 324 -~ Quick/
Gluck; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht,
10, Aufl., Anm. 44 und 45 zu § 31 WZG m. w. N.).
Das Klagezeichen hat einen solchen Sinngehalt. "Pas~
sion" ist ein Wort der Umgangssprache, das dem Ver-
kehr sowohl in Alleinstellung (Leidensgeschichte
Christi) als auch in Wortverbindungen wie Passions-
sonntag, Passionsspiele, Mathiius-Passion oder aber
in der Adjektiv-Form "passioniert" (= leidenschaft-
lich) geldufig ist. Es kann insoweit auch auf die
zu den Gerichtsakten gereichte Entscheidung des frii-
heren 2a-Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts
vom 24, Januar 1961 - R 9208/34 WZ - verwiesen wer~
den, in der ausgefiihrt wird, "Passion® komme ein
Sinngehalt zu, von dem angenommen werden kinne, daB
er allgemein bekannt sei. Driingt sich aber auch dem
fllichtigen Betrachter und Hérer - wovon bei der Be-
kanntheit des Wortes Passion auszugehen ist - so-
gleich der Sinngehalt dieses Begriffes auf, wird er
der Gefahr, das Wort mit einer anderen Bezeichnung
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zu verwechseln, nur dann ausgesetzt sein, wenn
letztere klanglich oder schriftlich so sehr dem
Wort "Passion" angenidhert ist, da8 die Abweichungen
im Gesamteindruck untergehen und er mit der frem-
den Bezeichnung ebenfalls den mit "Passion" ver-
kniipften Sinngehalt verbindet. Diese Gefahr ist im
Streitfall nicht zu befiirchten. Auch dem fliichtigen
Betrachter wird nicht verborgen bleiben, daB es
sich bei FASHION um ein fremdsprachiges Wort han-
delt. Dabei kann nicht unberiicksichtigt bleiben,
daB der Klageantrag sich nicht gegen FASHION son-
dern FACE FASHION richtet und daher bei der Beur-
teilung davon auszugehen ist, daB8 er FASHION nicht
in Alleinstellung sondern in der Verbindung FACE
FASHION begegnet. Dadurch wird sein Eindruck, eine
fremdsprachige Bezeichnung vor sich zu haben, noch
verstirkt. Selbst wenn er eine gewisse schrift-
bildliche Verwandtschaft mit dem Klagezeichen wahr-
nehmen sollte, wird er daher unsicher werden und
davon abgehalten, Assoziationen zum Klagezeichen
herzustellen. Aber auch klanglich gewthrleistet

der Abstand, den die beiden Bezeichnungen vonein-
ander einhalten, daB der Verkehr sie auseinanderhi#lt.
Das trifft nicht nur fir den Fall zu, daB er auf
die gesamte Wortverbindung FACE FASHION bzw. M@~
@R FACE FASHION st3Bt, gleichviel, ob sie
deutsch oder englisch ausgesprochen wird, sondern
auch fiir den, da8 er FASHION allein und deutsch
ausgesprochen begegnet. Selbst wenn FASHION nicht
wie faschion, sondern wie fassion ausgesprochen
wird, nkhert es sich dem Klagezeichen nicht so sehr,
daB eine Assoziation zu dem Sinngehalt von Passion
zu befilrchten wire. Ein verbleibender Rest von Ver-
wechslungsgefahr kann dabei vernachldssig werden.,
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Da das Klagebegehren bereits an der mangelnden '
Verwechslungsgefahr scheitert, eriibrigt es sich,
auf die weiteren Revisionsriigen einzugehen., Dies
gilt insbesondere fiir den Revisionsangriff, das Be-
nifungsgericht habe zu Unrecht eine ernsthafte In-
benutzungnahme des Klagezeichens bejaht.

III. Unter Aufhebung des angefochtenen Urteils
war somit die erstinstanzliche Entscheidung wieder
herzustellen. Die Kostenentscheidung beruht auf
§§ 91, 97 Zpo.

Kriiger-Nieland AlfL Schinberg

v. Gamm Schwerdtfeger
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