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Gesetzs wWzG § 31; UnlWG § 165 BGB § 12

Rechtgsatz: Eine Verwechslungsgefahr zwischen Firmennamen . N
oder Warenzeichen, die einander in der Klangwir- 33
kung nahe stehen, kann gleichwohl entfallgn?*{gf;ﬁ
wenn durch die Bezeichnungen trotz weitgehender
Obereinstimmung im Wortklang die Vorstellung
eines abweichenden Schriftbildes vermittelt wird
und es sich um dem Verkehr geldufige Silben han-

delt, die an Worte mit verschiedenem §inngehalt
ankniipfen (Synochem - Firmochem).

Aktenzeichen: I ZR\§§'1;/54 L ?(rv" ¢ "9”56, Laatd
Urt. des BGH v, 13. April 1956 OLG Hamburg
. ) LG Hamburg

N
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1 ZR_41/54

Verkiindet
am 13. April 1956
Grunau, Justizobersekretér
als Urkundsbeamter der Ge-
schidftsstelle

Imn Namen d es Volkes

In dem Rechtsstreit

der Firma S¢ Pridparate, Apotheker Gerhard J’, he-
nische Fabrik, D - @,

Kldgerin, Berufungsbeklagte, AnschluB-
B berufungsklédgerin und Revisionsklédgerin,

- ProzeBbevollmichtigter: Reehtsanwalt Prof. Dr. (D -

gegen

die Firma FP Dr. Hans Paul V@D, r¢llD, @
o

strae '

Beklagte, Berufungsklégerin, AnschluB-
berufungsbeklagte und Revisionsbeklagte,

- Progefibevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. P -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
miindliche Verhandlung vom 13. April 1956 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Dr. h.e, Wilde, Dr. Birnbach, Dr. Bock,
Dr. Kriiger-Nieland und Dr. Norr

fiilr Recht erkannts

Die Revision der Klégerin gegen das Urteil des 5. 2i-
vilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts zu Hanm-

burg vem 3. Februar 1954 wird auf Kesten der Klégerin
zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen




Matthias Prinz

Rechtsanwalt WWW.prinz.law

a

Beide Parteien befassen sich mit der Herstellung chemisch-
rharmazeutischer Préparate.

Fiir die Kl&gerin ist unter Nr 366 511 das Warenzeichen
"Synochen" mit Wirkung vom 3. Januar 1927 eingetragen. Sie
bringt seit 1928 unter diesem Zeichen verschiedene chemisch-
pharmazeutische Erzeugnisse in den Handel. 1937 hat die Klé-
gerin das Wort "Synochem" in ihre Firmenbezeichnung aufge-
nommen .

Die Beklagte wurde am 13. Januar 1950 unter der Firma
"PFirmochem Dr. Hans Paul _" in das Handelsregister ein-
getragen. Sie hat das Wort "Firmochem" als Warenzeichen fir
chemisch-vharmazeutische' Produkte und einige andere Waren-
gattungen zur Zeichenrolle angemeldet. Der Widerspruch der
Kldgerin gegen diese Anmeldung wurde vom Patentamt rechts-
kraftig zuriickgewiesen. Das Warenzeichen "Firmochem" wurde
am 2., Mai 1953 fiir die Beklagte in die Warenzeichenrolle
~elngetragen.

Die Kligerin nimmt fir die Bezeichnung "Synochem" Wa-
renzeichen-, Ausstattungs-, Namens- und Firmenrechte in An-
spruch. Sie ist der Auffassung, daB die Beklagte sowohl
durch die warenzeichenmidlBlige wie die firmenmédfBige Benutzung
des Wortes "Firmochem" die Gefahr einer Verwechslung mit
ihrem Warenzeichen und Firmenbestandteil "Synochem" begriin-
de. Die Kldgerin hat in erster Instanz beantragt, die Be-
klagte zu verurteilen,

1.) in die Loschung des Wortes "Firmochem" als Bestand-
teil ihrer in das Handelsregister des Amtsgerichts
Hamburg eingetragenen Pirma einzuwilligen,

2.,) es bei Vermeidung einer gerichtsseitig festzusetzen-
den Geld- oder Haftstrafe fiir jeden Fall der Zuwi-
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derhandlung zu uanterlassen, die Bezeichnung "Firmochemi'
firmenmédBig oder warenzeichenmidBig zu gebrauchen,

3.) in die Riicknahme der beim DPA M@ erfolgten Wa-
renzeichenanmeldung "Pirmochem" - Aktenzeichen:
‘W 12827/6 D - einzuwilligen,

4.) auf sémtlichen, dem Geschaftsbetrieb der Beklagten
dienenden Gegenstdndendas Kennzeichen "Firmochem"
dauerhaft unkenntlich zu machen oder, falls das
nicht moglich ist, die fraglichen Gegensténde zu
vernichten,

5.) Auskunft dariiber zu erteilen, seit wann und in wel-
chem Umfange die Beklagte das Kennzeichen "Firmochem"
firmen- und warenzeichenméfBig gebraucht hat und ge-
gen die Beklagte festzustellen, daB sie verpflichtet
ist, der Kléagerin den gesamten entstandenen und noch
‘entstehenden Schaden zu ersetzen, vorbehaltlich der
Festsetzung der Hohe in einem besonderen Verfahren.

Die Beklagte hat um Klagabweisung gebeten. Sie bestrei-
tet, daB eine Verwechslungsgefahr zwischen den fraglichen
Bezeichnungen bestehe. Das Landgericht hat durch Teilurteil
den Klageantrhigen zu 1 - 4 stattgegeben.

Die Beklagte hat mit der Berufung gegen dieses Urteil
ihren Klagabweisungsantrag weiter verfolgt. Die Kl&gerin 3
hat um Zurickweisung der Berufung der Beklagten gebeten und, i~i
nachdem das Warenzeichen der Beklagten in die Zeichenrolle [
eingetragen worden war, AnschluBberufung eingelegt mit dem
Antrag, das erstinstanzliche Urteil in seiner Ziffer 3 auf-
zuheben und die Beklagte zu verurteilen, in die L&schung

des beim Deutschen Patentamt in MG eingetragenen wa-
renzeichens"Firmochem" einzuwilligen.



Das Oberlandesgericht hat die AnschluBberufung der Kli-
gerin zuriickgewiesen und auf die Berufung der Beklagten die
Klage in vollem Umfange abgewiesen. Hiergegen richtet sich

die Revision der Klédgerin, die beantragt, nach ihren Schluf-

antrégen in der Berufungsinstanz zu erkenhen. Die Beklagte
bittet um Zurilickweisung der Revision.

Entscheidungsgriinde:

Das Berufungsgericht geht zutreffend davon aus, daf die
Begriindetheit des Klagbegehrens aus sidmtlichen geltend ge-
machten Rechtsgriinden allein von der Frage abhingt, ob zwi-
sclhen den Warengeichen und Firmenbestandteilen "Synochem"
und "Firmochem" eine Verwechslungsgefahr besteht. Dies ist
vom Berufungsgericht im Gegensatz zum Landgericht, jedoch
in ﬁbereinstimmung mit dem Patentamt, verneint worden. Dem
kanx a@s Rechtsgriinden nicht entgegengetreten werden.

. Der Angriff der Revision, das Berufungsgericht sei bei
der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von einer iirigen
rechtlichen Betrachtungsweise ausgegangen, ist unbeg%ﬁndet.
Soweit die Revision bemiingelt, das Berufungsgericht habe
nicht den Gesamteindruck der beiden Zeicheh gewlirdigt, son-
dern sei bei der Beurteilung der Verwechslungsgefashr in den
Fehler verfallen, die Einzelheiten der fraglichen Bezeich-
nungen einander gegeniiberzustellen, und habe hierbei zu Un-
recht die Ubereinstimmung in der Silbe "chem" v5llig auBer
Betracht gelassen, steht dieser Vorwurf im Widerspruch zu
der Begriindung des angefochtenen Urteils. Das Berufungsge-
richt hebt ausdriicklich hervor, daB fiir die Verwechslungs-
gefahr der Gesamteindruck mafigebend sei, den die Zeichen im
Verkehr hervorrufen und deshalb auch.der Bestandteil "chem",
obwohl er lediglich auf die Warengattung hinweise, bei der
Vergleichung der beiden Bezeichnungen nicht unberiicksich-
tigt bleiben diirfe. Venn das‘Berufungsgericht aber der End-



silbe “chem"'als einer Beschaffenheitsangabe keine wesent-
liche Bedeutung fur die Frage der Verwechslungsgefahr bei-
mlﬁt und das HauptgeW1cht auf’ ale Bestandteile "Syno" und
"Flrmo" legt, so 148t dies einen Rechtsirrtum nicht erken-
nen. Die Silbe “them" ist an sich als Beschaffenheitsanga-
be schutzunfihig. Deshalb kann auch das Charakteristische
der Vergleichszeichen nicht in dieser schutzunfihigen Be-
schaffenheitsangabe bestehen. Sfimmen aber zwei Bezeichnun-
gen in Bestandﬁeileﬁ ﬁbéréiﬁ, die ihrer Natur nach schutz-
unfdhig sind, so scheiden diese Bestandteile zwar nicht
v6llig filir die Beurteilung der Verwechslung%gefahr aus,

doch es genligen dann in der Regel geringfiigige Abweichun-
gen in den iibrigen Zeichenbestandteilen;, um eine Verwechs-
lungsgefahr auszuschlieBen (Baumbach-Hefermehl, Wettbewerbs-
und Warenzeichenrecht, 7. Aufl § 31 WZG Anm 43 f£f; RG GRUR
1931, 402, Terranova - Terrameyer; RG GRUR 1935, 510,
.Eu/med - Remlo/med; RG GRUR 1943, 83 Kukident- Pigodent;

RG JW 1936, 2076, Elektrozeit - Elektroubr; RG JW 1931, 459,
Elektro-Lux - Elektrostar ). Soweit das Berufungsgericht

die Verwechslungsféhigkeit der zu vergleichenden Bezeichnun-
gen nach ihrem Schrlftblld und ihrer begrifflichen Bedeu-
tung vernelnt werden Angrlffe von der Revision nicht erho-
ben. Die Revision wendet sich nur dagegen, daB das Berufungs-
gericht auch hinsichtlich des Klangbildes eine Verwechslungs-
gefahr nicht als gegeben angesehen hat. Das angefochtene Ur-
teil 1#Bt aber auch insoweit eine fehlsame rechtliche Be-
trachtungsweise nicht zutage treten. Das Berufungsgericht
verkennt nicht, dafl die beiden Bezeichnungen einander in

der Vokalfolge klanglich sehr nahe kommen, da die Unterschie-

de zwischen "Y" und "I" bei der Aussprache nicht immer deut-
lich zum Ausdruck kommen. Wenn das Berufungsgericht aber im
Hinblick auf die abweichenden Konsonnsnten in den beiden
ersten Silben die fraglichen Bezeichnungen selbst bei Be-
rﬁcksichtigung der fliichtigen Aufmerksamkeit des Verkehrs




auch der Klangwirkung nach nicht als verwechslungsféhig er-
achtet, so ist dies rechtlich nicht zu beanstanden. Hierbei
f4l1l1t ins Gewicht, da nach den auf tatsdchlichem Gebiet lie-
genden Feststellungen des Berufungsgerichts die an bekann-
te Fremdworte ankniipfenden Anfangssilben "syn" und "firm"
in vielen anderen Wortzusammensetzungen vorkommen und dem
Verkehr allgemein geldufig sind. Hieraus hat das Berufungs-
gericht rechtsirrtumsfrei eine Minderung der Verwechslungs-
gefahr gefolgert, die bei ungeldufigen und willkiirlichen
Buchstaben-Zusammenstellungen, die zwar eine #hnlich weit-
gehende Anngherung im Klangbild aufweisen, ohne aber derar-
tige fiir das Erinnerungsbild bedeutsame Anknilipfungsmiglich-
keiten zu bieten, gegeben sein kdnnte. Denn werden die hier
in Betracht kommenden Verkehrskreise durch die fraglichen
Anfangssilben an allgemein geldufige Silben unterschiedli-
cher Schreibweise etinnert, die eine Gedadhkenverbindung zu
Worten mit verschiedenem Sinngehalt herstellen, so vermit-
telt das Klangbild trotz seiner weitgehenden Ubereinstimmung
die Vorstellung des abweichenden Schriftbildes und gibt da-
mit zugleich die Ankniipfung an voneinander abweichende Be-
griffsvorstellungen, wodurch die Verwechslungsgefahr trotz
der lautlichen Anndherung der Begzeichnungen ausgerdumt

sein kann., S

Auch der Angriff der Revision greift nicht durch, das
Berufungsgericht habe zu hohe Anforderungen an den Bildungs-
grad des Durchschnittspublikums gestellt, indenes bei Prii-
fung der Verwechslungsgefahr als erheblich erachtet habe,
daB die Silben "syn"und "firm" an bekannte Fremdworte an-
kniipfen. Das angefochtene Urteil geht nicht etwa davon aus,
daB in den fraglichen Bezeichnungen nach der Auffassung be-
teiligter Verkehrskreise ein bestimmter, festumrissener Be-
griff zum Ausdruck komme. Es hebt vielmehr ausdriicklich her-
vor, daB die Anlehnung an bekannte Fremdworte durch die An-
fangssilben “ohne erkennbaren Sinn" erfolge. Die Feststel-
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luhg des Berufungsgerichts jedoch, daB es sich um allgemein
geldufige, in zahlreichen Wortbildungen vorkommende und so-
mit auch in ihrer Schreibweise bekannte Silben handelt, die
eine Gedankenverbindung zu bekannten Fremdworten mit unter-
schiedlichem Sinngehalt nahelegen, reicht aus, die Vernei-
nung der- Verwechslungsgefahr auch nach dem ‘Klangbild zu
rechtfertigen.

Zugugeben ist der Revision, daB es fiir die Beurteilung
der Verwechslungsgefahr belanglos ist, in welcher gridfSien-
méBigen Aufmachung die Klégerin die Bezeichnung "Synochem"
in ihrer Werbung herausstellt; denn die Kliéigerin kann so-
wohl nach geichen- wie nach firmenrechtlichen Grundsétzen
unabhéngig von der Art und Weise, wie sie selbst ihr Waren-
zeichen oder ihren Firmennamen benutzt, die Verwendung je-
der anderen verwechslungsfihigen Warenkennzeichnung oder
Firmenbezeichnung untersagen. Da aber die bereits erdrter—
ten weiteren Gesichtspunkte, aus denen das Berufungsgericht
-eine Verwechslungsgefahr verneint hat, die Abweisung der
Klage tragen, beriihrt diese rechtlich nicht haltbare zu-
_sdtzliche Begrlindung nicht den Bestand des angefochtenen
Urteils.

fafy ¥,

Das gleiche gilt fiir die von der Revision angegriffe-
nen Ausfiihrungen des Berufungsgerichts, daB bei den Inter—
essenten fiir die.von der Kldgerin angepriesenen "Komplexo-
ne" zur Hirtebestimmung des Wassers nicht mit einem solchen
MaBe von Flilichtigkeit zu rechnen sei, da Verwechslungen
gwischen den Warenzeichen oder den Firmen der Parteien
auftreten konnten. Da die Klédgerin nach ihren unbestritten
gebliebenen Behauptungen unter der Begeichnung "Synochem"
anderweite Erzeugnisse auch an Nichtfachleute vertreibt,
muB grundsdtzlich von dem Grad der Aufmerksamkeit des nicht
fachmdnnisch vorgebildeten Durchschnittabnehmers dieser Er- ;
zeugnisse ausgegangen werden. In Wahrheit hat jedoch das Be—‘;',
rufungsgericht auch diese im allgemeinen geminderte Aufmerk-




samkeit des fliichtigen Verkehrs seinem Vergleich der mit-
einander konkurrierenden Zeichen zugrunde gelegt und ist
hierbei unter Beriicksichtigung des Umstandes, daB es sichbei den
Waren der Parteien nicht um Massenartikel fiir breiteste Be-
volkerungsschichten, sondern um Spezialfabrikate handelt,
recht91rrtumsfrei zu einer Verneinung der Verwechslungsge-
fahr gelangt. Be1 dem fraglichen Satz iliber den Sorgfalts-
grad der Abnehmer der Komplexone zur Hiértebestimmung des
Wassers handelt es sich somit lediglich um eine zusdtzliche
Erwagung, der fur d1e Beurteilung der Verwechslungsgefahr,
die h1n31chtllch aller unter der fraglichen Bezeichnung ver-
triebenen Erzeugnlsse der Klagerzn au priifen ist, keine ent-
scheldungserhebllche Bedeutppg zulﬁpmmt°

Die auf § 286 ZPO gestiitzte Riige der Revision, das Be-
rufungsgericht habe bei Priifung der Verwgéﬁklungsgefahr
nicht die unter Beéweis gestellte Behauptunig der Kldgerin
Ubergehen diirfen, daB die Post ilir eine, fiir die Beklagte be-
stimmte Sendung zugeleitet habe, grei¥f nicht durch. Zwar
konnen tatsichlich vorgekommene Verwechslungen ein Anzeichen
fiir das Vorhandensein einer Verwechslungsgefashr bilden. Es
1&é8t aber keinen Rechtsfehler erkennen, wenn das Berufungs-
gericht diesem einzigen von der Klidgerin behaupteten Ver-
wechslungsfall keine entscheidungserhebliche Bedeutung Wei-
gemessen und deshalb die von der Kldgerin hierzu angebotenen
Beweise nhicht erhoben hat. ’zéqyﬁf”"

SchlieBlich ist es auch rechtlich nicht zu beanstanden, .. '
daB das Berufungsgericht, obwohl das Landgericht nur ubggp
einen Teil der Klagantrige entschieden hat, die Klage, ohne -
den Rechtsstreit wegen der restlichen Antrége an die erste
Instanz zuriickzuverweisen, im vollen Umfange ‘abgewiesen hat.
Der Rechtsgrundéatz, daB im zweiten Rechtszug iUber Anspriiche,
die im ersten Rechtszug geltend gemacht worden sind, nur
entschieden werden darf, wenn sie schon Gegenstand des er-
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sten Urteils waren (§ 537 ZP0O), erleidet eine Ausnahme fiir
den Fall, daB bei Abweisung des Teilanspruchs fiir eine Be-
jehung des restlichen Anspruchs kein Raum mehr ist. In einem
solchen Falle hat das Berufungsgericht vielmehr die Klage in
vollem Umfange ab:uweisen (RGZ 171, 129 /73173 RG JV 1926,2539,
BGH Urteil vom 25. Pebruar 1955 - I ZR 124/53 - (Kinder-
stube) Lindenmaier-Mohring Nr 14 zu § 16 UnlWG = GRUR 1955,
481). So aber liegt es im vorliegenden Rechtgstreit; denn
mit der Abweisung des Unterlassungs- und Loschungsantrags
ist zugleich dem Auskunfts- und Schadensersatzanspruch, iiber

den das Landgericht noch nicht befunden hatte, die Grundlage
entzogen.

- -

Die Revision war somit mit der Kostenfolge aus § 97 ZPO
zuriickzuweisen. S

Wilde : Birnhach Bock
Kriiger-Nieland Norr
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