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Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

wze §§ 16, 24

Loscatfeé

Flir eine vorbeugende Unterlassungsklage, die sich gegen
die warenzeichenmdBige Verwendung eines Ausdrucks mit
warenbeschreibendem Sinngehalt richtet (hier: Ldscafé),
ist ein Rechtsschutzbediirfnis nur dann anzuerkennen,
wenn sich die drohende Verletzungshandlung so konkret
abzeichnet, daf sich die Frage des zeichenmdBigen
Gebrauchs zuverldssig beurteilen 1laBt.
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-
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die miindliche Verhandlung vom 30. Januar 1970 unter
Mitwirkung der Senatspridsidentin Dr. Kriiger-Nieland
und der Bundesrichter Alff, Dr. Simoun, Dr. Girisch und
Dr. Schonberg

fir Recht erkannt:

Auf die Rechtsmittel der Beklagten werden

das Urteil des 6. Zivilsenats des Ober-
landesgerichts Miinchen vom 14. Mdrz 1968

und das Urteil der 7. Zivilkammer des
Landgerichts Miinchen I vom 19. September 1967
unter Zuriickweisung der Revision im ibrigen
teilweise wie folgt ge&ndert:

Die Klage wird abgewiesen, soweit der Be-
klagten die Benutzung des Wortzeichens
"LOSCAFE" untersagt worden ist.

Die Kosten des Rechtsstreits werden zu 2/3
der Beklagten und zu je 1/6 den Klidgerinnen
auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Zu Gunsten der beiden Kldgerinnen ist fir Kaffee-
Extrakt und dhnliche Waren das Wortzeichen "NESCAFE"
eingetragen, und zwar fiir die Kldgerin zu 1 als IR-Marke
Nr. 189 879 mit schweizerischer Prioritdt vom 21. Novem-
ber 1955 und fiir die Kldgerin zu 2 als deutsches Waren-
zeichen Nr, 748 987 auf Grund einer Anmeldung vom
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4. April 1961. Die Kldgerin zu 1 ist ferner Inhaberin
des Wort-Bildzeichens Nr. 183 949, das mit schweizeri-
scher Prioritdt vom 2. Midrz 1955 fir die gleichen Waren
in den Farben Braun und Gelb wie folgt intermational

registriert wurde:

Das Zeichen "NESCAFE" besitzt in der Bundesrepublik
lUiberragende Verkehrsgeltung.

Die Beklagte, die ebenfalls Kaffee-Extrakt ver-
treibt, ist Inhaberin der fiir diese Ware am 23. Februar
1963 eingetragenen IR-Marke Nr. 266 310, die aus folgen-
dem, in den Farben Braun, Geldb und Rot ausgefiihrten
Wort-Bildzeichen besteht:
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Die Beklagte hat ihr Zeichen bislang in der Bundesrepublik
nicht benutzt. Auf ein Verwarnungsschreiben der Kldgerin
teilte der Anwalt der Beklagten mit, er konne seiner
Mandantin auf Grund der gegebenen Rechtslage nicht
empfehlen, dem Verlangen nachzukommen, auf den Schutz

der IR-Marke zu verzichten, bzw. diese Marke nicht mehr

zu verwenden.

Die Kldgerinnen, die der Beklagten eine Verlktzung
ihrer Keunnzeichenrechte und ein unlauteres Verhalten
zur Last legen, haben Klage erhoben mit dem Antrag,

die Beklagte zu verurteilen,

1. durch eine Erklarung gegeniiber dem Deutschen
Patentamt darin einzuwilligen, daB ihrer
IR-Marke Nr. 266 310, Bildzeichen mit dem
Wortbestandteil "LOSCAFE", der Schutz in
der Bundesrepublik Deutschland undin Berlin
(West) entzogen werde,

2. es bei Vermeidung von Strafen zu unterlassen,
a) das Wortzeichen "LOSCAFE"
b) das Bildzeichen Nr. 266 310

in der Bundesrepublik und in Berlin (West)
fiir Kaffee-Extrakt zu verwenden.

Das Landgericht hat der Klage unter dem Gesichts-
punkt des Ausstattungsschutzes stattgegeben.

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung ein-
gelegt und zur Begriindung geltend gemacht, das Wort
"LOSCAFE", das der Verkehr als Bestimmungsangabe auf-

fasse und erkenne, werde nicht warenzeichenmdiig verwendet;



zudem bestehe keine Verwechslungsgefahr mit dem Klage-
zeichen. Da sie eine Benutzung ihrer IR-Marke in
Deutschland nicht beabsichtige, fehle fiir die vorbeu-
gende Unterlassungsklage das erforderliche Rechtsschutz-
bediirfunis.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung zurilickge-
wiesen.

Mit ihrer Revision, deren Zuriickweisung die Kliadge-

rinnen beantragen, erstrebt die Beklagte Abweisung der
Klage.

Entscheidungsgriinde:

I. Die Revision bemédngelt vorweg, das Berufungsge-
richt habe zu Unrecht das erforderliche Rechtsschutzbe-
durfnis fir die Unterlassungsklage bejaht. Diese Riige
ist teilweise begriindet.

1. Da die Beklagte weder das angegriffene Bild-
zeichen noch das Wortzeichen "LOSCAFE" bislang in der
Bundesrepublik benutzt hat, kommt lediglich eine vor-
beugende Unterlassungsklage in Betracht, zu deren Voraus-
setzungen es nach stdndiger Rechtsprechung gehort, dald
eine Beeintradchtigung der Kldgerinnen drohend bevorsteht.
Nach der aus Rechtsgriinden nicht zu beanstandenden Wir-
digung des Berufungsgerichts erscheint diese Gefahr im
Hinblick auf die IR-Marke der Beklagten naheliegend.

Ob - wie das Berufungsgericht meint - bereits die inter-
nationale Registrierung eines Zeichens eine Benutzungs-
absicht fir alle lLdnder vermuten 148+%, kann dahinstehen.
Denn im Streitfall kommt hinzu, daB die Beklagte in der
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Vorkorrespondenz das Verlangen der Klidgerin auf Gebrauchs-
unterlassung unter Hinweis auf die mangelnde Verwechs-
lungsgefahr hatte ablehnen lassen und auch wdhrend des
Rechtsstreits ein Recht zum Gebrauch der IR-Marke fir
sich beanspruchte. Diese Erkldrungen der Beklagten sind
entgegen der von der Revision in der miindlichen Verhand-
lung vertretenen Auffassung nicht etwa unbeachtlich.
Nach Eintragung der IR-Marke konnten die Kldgerinnen
jedenfalls verlangen, daB die Beklagte sich zu dem
gleichzeitig geltend gemachten Anspruch auf Schutzrechts-
entziehung duBerte. Aus den damit zusammenhingenden wei-
teren AuBerungen zum Gebrauch der eingetragenen Marke
konnte das Berufungsgericht - selbst wenn diese AuBe-
rungen freiwillig ohne Rechtspflicht erfolgt sein soll-
ten - ohne Rechtsirrtum herleiten, daB8 der Gebrauch

der in Osterreich bereits benutzten Marke nach ihrer
Registrierung auch in der unmittelbar angrenzenden
Bundesrepublik drohe. Dem steht nicht entgegen, daB

die Beklagte eine dahingehende Absicht wihrend des
Rechtsstreits bestritten und sich schriftsdtzlich zur
Abgabe einer Unterlassungsverpflichtung bereit erklért
hatte. Denn abgesehen davon, dal diese Bereitschaft

fiir den Fall einer vergleichsweisen Regelung angekiindigt
war (S. 16 der Berufungsbegriindung), hat die Beklagte in
der miindlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht die
Abgabe einer solchen Erkldrung ausdricklich abgelehnt.

2. Die Umstande, aus denen das Berufungsgericht
die Gefahr einer kunft;g drohenden Beeintradchtigung
herleitet, betreffen jedoch nur die IR-Marke der Be-
klagten, da das weiterhin angegriffene Wortzeichen
"LOSCAFE" weder als solches eingetragen ist, noch Gegen-
stand der vorprozessualen Erklidrungen der Beklagten war.



Im Hinbiick auf diese Wortbezeichnung ist ferner zu be-
ricksichtigen, dafl fir eine vorbeugende Unterlassungs-—
klage ein Rechtsschutzbedlirfnis nur dann anzuerkennen
ist. wenn sich die drohende Verletzungshandlung in tat-
sdchlicher Hinsicht so konkret abzeichnet, daB eine
zuverliassige rechtliche Beurteilung mdglich ist

(BGHZ 11, 260, 270 f - Kunststoff-Figuren; GRUR 1955,
411 - 7ahl 55). Dieses Erfordernis ist gerade im Streit-
fall von besonderer Bedeutung, da der Ausdruck "Loscafé"
einen warenbeschreibenden Sinngehalt fiir Pulverkaffee
hat und da sich daher die Fragen seines zeichenmdfBigen
Gebrauchs und auch der Verwechslungsgefahr nur anhand
konkreter Sachverhalte zureichend beurteilen lassen.

Nach Meinung des Berufungsgerichtes ist der Aus-
druck "Loscafé" keine reine Bestimmungsangabe. Das Wort
entstamme nicht der Umgangssprache, sondern sei eine
Neuschopfung. Nach dem normalen Sprachgebrauch besage
es, dal Kaffee etwas auflose. Die Bedeutung als Hinweis
auf "loslihen Kaffee" gewinne die Wortpragung hingegen
erst infolge Uberlegungen und SchluBfolgerungen. Daher
sei das Wort "Loscafé" nicht bar jeder Kennzeichnungs-
funktion.

Soweit das Berufungsgericht aus diesen Erwdgungen
folgert, das Unterlassungsbegehren sei auch begriindet,
soweit es sich allein gegen das Wort "Loscafé" richtet,
kann ihm nicht beigepflichtet werden. Zwar kann mit dem
Berufungsgericht davon ausgegangen werden, dal der
strittige Ausdruck bislang noch keinen Eingang in die
Umgangssprache als Bezeichnung fur 1lo0slichen Pulver-
kalfee gefunden hut. Das ist aber fur seinen warenbe-
schreibenden Charakter auch nicht entscheidend. Denn




auch neue Wortbildungen konnen ungeeignet sein, eine
Kennzeichnungsfunktion im Sinne eines Herkunftshinweises
auszuiiben, sofern sie sprachiiblich zusammengesetzt sind
und als beschreibende Angabe ohne weiteres verstdndlich
sind (BGH GRUR 1966, 495, 497 - UNIPLAST m.w.Nachw.;
1969, 274, 277 - Mokka-ExpreB). MaBgeblich dafiir ist

die Auffassung des umworbenen Verkehrs, die im Einzel-
fall durch die besonderen Verhdltnisse des jeweiligen
Warengebiets beeinflullt werden kann. Insoweit ist im
Streitfall - wie die Revision zu Recht hervorhebt -

von Bedeutung, daB dem Verbraucher 1léslicher Kaffee-
Extrakt in pulverisierter Form vertraut ist, wdhrend

die Vorstellung, Kaffee kdnne zum Auflosen anderer Stoffe
dienen, fernliegt. Dem Verbraucher drangt sich daher auch
ohne besondere Uberlegungen und SchluBfolgerungen die Vor-
stellung auf, es handele sich bei dem strittigen Ausdruck
um eine neu gepridgte Kurzform zur Beschreibung loslichen
Kaffees. DaB derartige Kurzformen sprachlich keineswegs
ungewohnlich sind, hat bereits das osterreichische Patent-
amt unter Hinweis auf die Kurzformen "Frischfleisch'" und
"Gebrauchtwagen" zutreffend ausgefiihrt.

In der Verwendung derartiger warenbeschreibender
Angaben 148t sich im allgemeinen kein warenzeichenmédBiger
Gebrauch erblicken. Ein solcher Gebrauch ist nach stidn-
diger Rechtsprechung nur dann anzunehmen, wenn der
flichtige Durchschnittsverbraucher den Eindruck gewinnen
kann, die Bezeichnung diene zur Unterscheidung der so ge-
kennzeichneten Waren von gleichen oder gleichartigen Er-
zeugnissen anderer Herkunft, weise also nach Art einer
Marke auf den Ursprung der Ware aus einem bestimmten
Geschidftsbetrieb hin (BGH GRUR 1968, 365 - Praliné
m.w.Nachw.). Ein derartiger Gebrauch mag zwar je nach
den ndheren Umstinden auch bei dem Ausdruck "Ldscafée"




in Betracht kommen, zumal er - wie erwdhunt - eine in der
Umgangssprache noch nicht iibliche Sprachbildung dar-
stellt und zudem der zweite Bestandteil in einer in

der Bundesrepublik nicht gebrduchlichen Schreibweise
wiedergegeben wird. Aber auch das angefochtene Urteil
enthdlt keine nachpriifbare Begriindung dafiir, daB der

mit dem Klageantrag zu 2 a) angegriffene Ausdruck bei
jeder Verwendungsweise als warenzeichenmdfBiger Herkunfts-
hinweis aufgefaBt wird. Es stellt vielmehr zu Recht auf
die konkrete Art und Weise ab, wie dieser Ausdruck in
der mit dem Klageantrag zu 2 b) angegriffenen Keunnzeich-
nung verwendet wird. Ohmne eine solche Konkretisierung
der jeweiligen Verwendungsweise 188t sich die Moglich-
keit eines warenzeichenmdBigen Gebrauchs nicht zurei-
chend beurteilen. Da auch der von den Kldgerinnen zu-
sdatzlich erhobene Vorwurf unlauteren Verhaltens von den
jeweiligen konkreten Umstdnden abhidngig ist, kann ein
Rechtsschutzbediirfnis fir den allgemein gefaften vor-
beugenden Unterlassungsantrag zu 2 a) nicht anerkannt
werden.

IT. Die verbleibenden Antrédge auf Teilschutzentziehung
und auf Unterlassung richten sich gegen das eingetra-
gene Wort-Bildzeichen der Beklagten.

1. Nach Meinung der Revizion wird der Ausdruck
"LOSCAFE" auch im Rahmen dieses Kombinationszeichens
nicht warengeichenmdfBig gebraucht. Insoweit ist jedoch
die tatrichterliche Wirdigung des Berufungsgerichtes
aus Rechtsgriinden nicht zu beanstanden. Das Berufungs-
gericht hat nicht verkannt, dal bei warenbeschreibenden
Angaben eine bloBe blickfangmdBige Hervorhebung noch
nicht stets geniigt, um einen warenzeichenmidBigen Gebrauch
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anzunehmen, und zwar auch dann nicht, wenn sie im
Rahmen einer kombinierten Warenzeichenanmeldung erfolgt
(BGH GRUR 1968, 365 - Praliné; 1969, 274 - Mokka-ExpreS;
1969, 348, 351 ~ Anker-Export; 1970, 31 - Heinzelmann-
chen).Es hat zu Recht auf die n8heren Umstinde abge-
stellt. Dazu gehort auBer der Tatsache, daB der Aus-
druck "LOSCAFE" das Kombinationszeichen infolge seiner
GroBe, Anordnung und Ausfilhrung absolut beherrscht, zu-
nidchst der schon erwdhnte Umstand, dal es sich bei die-
sem Ausdruck um eine nicht allgemein iibliche Wort-
schopfung mit ungewthnlicher Schreibweise des zweiten
Bestandteils "CAFE" handelt. Es kommt weiter hinzu, daB
sonstige, die betriebliche Herkunft kennzeichnende Wort-
bestandteile im Unterschied zu den zuvor genannten Ent-~
scheidungen iiberhaupt fehlen und auch der Bildbestand-
teil fiir den Verkehr als Herkunftshinweis nur schwach
einpridgsam ist, widhrend andererseits der Verkehr auch
deshalb weniger AnlaB hat, den Blickfang "LOSCAFE"
lediglich als warenbeschreibenden Hinweis aufzufassen,
weil ein solcher Hinweis ohnehin in dem Zeichen enthalten
ist. Von Bedeutung ist endlich noch der Umstand, daf das
beanstandete Zeichen mit der besonders starken Marke
"NESCAFE" zusammentrifft, mit der es - wie noch auszu-
fihren sein wird - klanglich und optisch verwechslungs-
fdhig ist, wobei der Verkehr durch die unmittelbar unter
dem Wort "LOSCAFE" angeordneten Zusidtze "Marke geschiitzt"
sogar noch ausdriicklich angehalten wird, in dem strit-
tigen Ausdruck ebenso einen Herkunftshinweis zu er-
blicken wie beispielsweise in der vertrauten Bezeich-
nung "NESCAFE", Nimmt man alle diese Umstdnde zusammen,
dann ist es weder rechtsfehlerhaft noch verfahrenswidrig,
wenn das Berufungsgericht auf Grund seiner Lebenserfah-
rung die Feststellung getroffen hat, daB der Blickfang
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"LOSCAFE" in der eingetragenen Marke der Beklagten nicht
allein eine warenbeschreibende Angabe darstellt, sondern
dem fliichtigen Verbraucher zugleich den Eindruck ver-
mittelt, diese Bezeichnung diene zur Unterscheidung

von Pulverkaffee anderer Herkunft. Sollten im iibrigen
gleichwohl Zweifel an einer warenzeichenmdBigen Ver-
wendung bestehen, dann wiirden die genannten Umstidnde
zumindest den Vorwurf rechtfertigen, daB die Beklagte
sich in wettbewerbswidriger Weise an das bekannte Klage-
zeichen anlehnt, da auch die Bildornamente und die Farb-
zusammenstellung Ahnlichkeiten mit dem Klagezeichen

Nr. 183 949 aufweisen (vgl. GRUR 1963, 423, 428 -
coffeinfrei; Baumbach-Hefermehl, WZG, 10. Aufl.,

Anm, 26 zu § 15).

2. Entgegen der Auffassung der Revision sind auch
die Ausfilhrungen des Berufungsgerichts zur Verwechslungs-
gefahr frei von Rechtsirrtum, wenn man dabei noch be-
riicksichtigt, daB8 angesichts der starken Verkehrsgeltung
der Klagezeichen und der Identitat der beiderseitigen
Waren nach gefestigter Rechtsprechung eine erhdhte
Gefahr von Verwechslungen in Betracht zu ziehen ist.
Das Berufungsgericht fiihrt dazu im einzelnen aus, daB
- abgesehen von der schriftbildlichen Ahnlichkeit infolge
der ungewdhnlichen Schreibweise des Bestandteils "CAFE" -
zwischen den Klagezeichen und dem Wortbestandteil "LOSCAFE"
des angegriffenen Zeichens eine besonders starke klangliche
Verwechslungsgefahr bestehe, da die Vorsilben &hnlich lautende
Vokale aufwiesen und ihre unterschiedlichen Anfangskonsonanten |
den klanglichen Gesamtindruck nur schwach beeinfluB8ten. Da8
der Vokal e in "NESCAFE" kurz und der Vokal ¢ in "LOS-
CAFE" gprachiiblich lang gesprochen wird, schlieBt die
von beiden Vorinstanzen festgestellte klangliche Ver-

wechselbarkeit entgegen der Meinung der Revision
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nicht aus. Erst recht wird die Verwechslungsgefahr nicht
durch die weiteren Elemente des angegriffenen Kombina-
tionszeichens ausgeraumt, da diese hinter dem Blickfang
"LOSCAFE" stark zuriicktreten und da das Bildornament

und die Farbgebung die Ahnlichkeiten mit dem Wort-Bild-
Zeichen der Kldgerin zu 1 eher noch erhohen.

Zu priifen bleibt daher lediglich, ob - wie die
Revision meint - die Verwechslungsgefahr unter dem Ga-
sichtspunkt des Sinngehalts abweichend 2zu beurteilen ist.
Dabei geht die Fragestellung nicht dahin, ob sich eine
Verwechslungsgefahr auch wegen eines libereinstimmenden
Sinngehalts begriinden lieBe (was schon deshalb zweifel-
haft widre, weil dieser Sinn nur einen warenbeschreibenden
Inhalt haben ktnnte und insofern zur betrieblichen Her-
kunftskennzeichnung ungeeignet erschiene). Zu priifen ist
lediglich, ob trotz an sich bestehender klanglicher und
optischer Verwechselbarkeit eine Verwechslungsgefahr aus-
nahmsweise deshalb zu verneinen sein konnte, weil der
Leser oder Horer auch geringere optische oder klangliche
Unterschiede wesentlich leichter erfassen kann, wenn zu-
mindest eines der Vergleichszeichen einen vdllig eindeu-
tigen, sich jedermann aufdridngenden Begriffsinhalt auf-
weist (BGHZ 28, 320 - Quick; GRUR 1961, 232, 234 - Hobby;
1966, 38, 41 - Centra). Soweit indessen der Sinngehalt
der beanstandeten Bezeichnung dem Leser oder Horer das
Erfagsen des Wortes erleichtern sollte, ist doch anderer-
seits zu beriicksichtigen, daB dieser Sinngehalt die Ahn-
lichkeit mit dem Klagezeichen wiederum erhoht, weil sich
fir den Verkehr auch mit der urspringlichen Fantasiebe-
zeichnung "NESCAFE" die Vorstellung eines Pulverkaffees
verbindet, also insoweit die Vergleichuazeichen im Sion-
gehalt uUbereinstimmen.
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3. Die Revision bittet schliefBllich noch um Nach-
priifung, ob die Klage nicht unter dem Gesichtspunkt eines
anzuerkennendgn Freihaltebediirfnisses habe abgewiesen
werden miissen. Die Eintragung der Klagezeichen dlirfe
nicht dazu filhren, daB8 die Mitbewerber an der ungestor-
ten Verwendung einer warenbeschreibenden Angabe gehindert
wiirden, und zwar auch dann nicht, wenn diese mit dem Klage-
zeichen verwechslungsfdhig sei. Mit diesen Uberlegungen
der Revision hat sich der Senat bereits mehrfach ausein-
andergesetzt (BGH GRUR 1963, 630 - Polymar; BGHZ 45,

131 Shortening; GRUR 1968, 414 - Fe) und dabei dargelegt,
daf der gesetzliche Schutz gegen den warenzeichenmédBigen
Gebrauch einer verwechslungsfdhigen Bezeichnung nicht mit
der Begriindung versagt werden dilirfe, die Verwechslungs-
gefahr miisse wegen eines Freihaltebediirfnisses in Kauf
genommen werden; wer sich gegeniiber Verbietungsansprii-
chen aus einem prioritatsdlteren schutzfgahigen Zeichen
auf ein Freihaltebediirfnis der AllgemeinheiF berufe,
handele im Gegenteil widerspriichlich, wenn er seiner-
seits den freizuhaltenden Ausdruck warenzeichenmidfig
benutze und damit der Allgemeinheit zu entziehen ver-
suche. Diese Erwdgungen, die in den genannten Entschei-
dungen solche Klage- bzw. Widerspruchszeichen betrafen,
welche ihrerseits an freizuhaltende warenbeschreibende

Ausdriicke angelehnt waren, miissen erst recht zugunsten
von verkehrsbekannten Fantasiezeichen, wie den Klage-
zeichen, durchgreifen. Es kann daher dahinstehen, ob
ein Freihaltebediirfnis an dem Ausdruck "LOSCAFE" des-
halb geringer zu bewerten wire, weil es - wie die
Kldgerinnen geltend machen - fur 1ldslichen Kaffee andere
sprach~ und verkehrsiibliche Sachbezeichnungen gebe.

Nach alledem hat das Berulungsgericht den Anspri-
chen aul Teilschutzentziehung und Unterlassunyy bezuglich
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der IR-Marke zu Recht stattgegeben (§§ 24, 25, 31 WZG,
ferner Art 5 MMA i.V.m. Art. 6 quinquies Parib, § 11
Abs. 1 Ziff. 1 WZG, § 10 der VO iber internatiomale
Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken i.d.F. vom
5. September 1968), so daB die Revision insoweit zurick-
zuweigen war. Die Kostenentscheidung beruht auf den

§§ 92, 97, 100 ZPO.

Kriger-Nieland Alff Simon

Bundesrichter Dr. Girisch

ist wegen Urlaubsabwesen-

heit an der Unterschrifts-
leistung verhindert.

Kriiger-Nieland Schonberg
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