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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Ver-
handlung vom 22. September 1999 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und

Dr. Buscher

for Recht erkannt:

Auf die Revision der Klagerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats
des Oberlandesgerichts Dusseldorf vom 21. Januar 1997 aufge-

hoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,
auch Ober die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-

rickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klagerin, die unter "FACTS GmbH" firmiert, gibt seit April 1993 ein
Magazin far Birokommunikation mit dem Titel "FACTS" und dem Untertitel
"Test- und Wirtschaftsmagazin far die Buro- und Kommunikationswelt" (oder
"Testmagazin fur die Biro- und Kommunikationswelt") heraus. Der obere Teil

des Titelblatts hat - verkleinert - folgendes Aussehen:



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

FACT"

TEST- UND WIRTSCHAFTSMAGAZIN FUR DIE BURO- & KOMMUNIKATIONSWELT

Die Zeitschrift wird Gber Buchhandlungen an die Kunden direkt vertrie-

ben.

Die seit April 1995 erscheinende Zeitschrift der Beklagten tragt ebenfalls
den Titel "FACTS" und wird mit dem Untertitel "Das Schweizer Nachrich-
tenmagazin" vertrieben. Der Titel sieht - ebenfalls verkleinert - folgenderma-

Ben aus:

DAS SCHWEIZER NACHRICHTENMAGAZIN
Nvr. 43, 26. Oktober 1995, Fr. §.- ’
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Es handelt sich um ein allgemeines Nachrichtenmagazin mit einer Kon-
zentration auf Schweizer Themen. Die Beklagte plant einen Vertrieb des bis-
lang ebenfalls an Kiosken nicht erhéltlichen Magazins Gber ausgewéhlte Ver-

kaufsstellen an Bahnhéfen und Flughéafen, die internationale Magazine fihren.

Die Klagerin hat geltend gemacht, sie sei berechtigt, das far Zeitschrif-
ten und Computer unter Nr. 2052941 des Markenregisters des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes eingetragene Wort-/Bildzeichen "FACTS" zu benutzen.
Die Firma I. Verlagsgesellschaft fir Birosysteme mbH, flir die die
Marke 1993 angemeldet und eingetragen worden sei, sei zwischenzeitlich mit
ihr verschmolzen. Die Klagerin héalt den Titel der Zeitschrift der Beklagten mit
dem Titel ihres Magazins und dem eingetragenen Wort-/Bildzeichen fur ver-

wechslungsfahig.

Die Klagerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, in Deutschland im
geschéftlichen Verkehr eine Zeitschrift unter der Bezeichnung
"FACTS" anzubieten, zu vertreiben oder mit dieser Bezeichnung zu

werben.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat sich unter anderem dar-
auf berufen, sie habe 1995 Uber die Benutzung des Titels mit einer Firma in
D. , die seit Februar 1993 ein Magazin mit dem Titel "FACTS" herausgebe,

das sich an Motorradfans wende, eine Lizenzvereinbarung getroffen.



Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die dagegen eingelegte Be-

rufung ist ohne Erfolg geblieben.
Mit der Revision verfolgt die Kléagerin ihren Klageantrag weiter. Die Be-

klagte war im Revisionsrechtszug nicht vertreten. Die Klagerin beantragt, durch

Versaumnisurteil zu entscheiden.

Entscheidungsgrinde:

Die Revision hat Erfolg. Sie fuhrt zur Aufhebung des angefochtenen Ur-

teils und zur Zuriickverweisung in die Berufungsinstanz.

l. Uber den Revisionsantrag ist durch Versaumnisurteil zu entscheiden
(§§ 331, 557 ZPO). Das Urteil beruht allerdings nicht auf der Sdumnis. Es wére
nach dem der Revisionsentscheidung gemaB § 561 ZPO zugrundeliegenden
Sach- und Streitstand inhaltlich ebenso ergangen, wenn die Beklagte nicht

saumig gewesen ware (vgl. BGHZ 37, 79, 81).

Il. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch geméaB § 15
Abs. 2, § 5 Abs. 3 MarkenG verneint und ausgeflhrt:

Eine Verwechslungsgefahr der sich gegeniberstehenden Titel bestehe
nicht. Zwar seien diese identisch. Auch das optische Erscheinungsbild ergebe
keinen wesentlich anderen Gesamteindruck. Es komme aber nicht allein auf

die Verwechslungsfahigkeit der Titel selbst, sondern auch auf die Marktver-



héltnisse, insbesondere auf Charakter und Erscheinungsbild der Zeitschriften
an. Die Zeitschriften wiesen einen verschiedenen Gegenstand und sachlichen
Inhalt auf, wenn sie sich auch in geringem Umfang ergéanzten. Auf eine Uber-
schneidung der Leserkreise komme es nicht an, zumal die nach dem Vortrag
der Klagerin in Betracht kommenden Leserkreise gewohnt seien, auf die Unter-
schiede zu achten. Beide Zeitschriften gingen in ihren Untertiteln auf die ver-
schiedenen Interessentenkreise deutlich ein. Der Zeitschriftentitel "FACTS"
weise auch unter Berlcksichtigung der besonderen MaBstabe fur derartige Ti-
tel nur eine geringe Kennzeichnungskraft auf. Bei einer so geringen Unter-
scheidungskraft gelte uneingeschrankt der Grundsatz, daB das Publikum auf
dem Zeitungsmarkt an mehr oder weniger farblose Bezeichnungen gewbhnt sei

und deshalb auf geringfligige Unterschiede achte.

Ob die Klagerin sich auch auf eine Marke "FACTS" berufen kbénne, be-
durfe keiner PrOfung. Nach altem Recht habe der zeichenrechtliche Schutz
nicht weiter gereicht als derjenige nach § 16 Abs. 1 UWG. Da die §§5,
15 MarkenG am Recht der geschéftlichen Bezeichnung in der Sache nichts

geandert hatten, sei davon auch nach neuem Recht auszugehen.

[ll. Diese Beurteilung hélt der revisionsrechtlichen Nachprufung nicht in

allen Punkten stand.

1. Wie das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat, kann die Kla-
gerin far den Zeitschriftentitel "FACTS" grundsétzlich den kennzeichnungs-
rechtlichen Schutz des § 15 Abs. 1 und 2 und § 5 Abs. 3 MarkenG in Anspruch
nehmen. An die Unterscheidungskraft von Zeitschriftentiteln werden nur gerin-

ge Anforderungen gestellt, weil auf dem Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt seit



jeher Zeitungen und Zeitschriften unter mehr oder weniger farblosen Gattungs-
bezeichnungen angeboten werden (BGH, Urt. v. 16.7.1998 - | ZR 6/96, GRUR
1999, 235, 237 = WRP 1999, 186 - Wheels Magazine, mw.N.; Urt. v.
29.4.1999 -1 ZR 152/96, GRUR 2000, 70, 72 = WRP 1999, 1279 - SZENE).
Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genugt der Titel "FACTS".
Es handelt sich um das englische Wort fur Tatsachen. Dies stellt keinen reinen
Gattungsbegriff fur Zeitschriften dar. Vielmehr weist es ein MindestmaB an In-
dividualitat auf, das dem Verkehr eine Unterscheidung von anderen Zeitschrif-

ten ermoglicht.

Zutreffend hat das Berufungsgericht dem Titel aber - von der Revision
unbeanstandet - nur geringe Kennzeichnungskraft beigemessen. Als Titel weist
"FACTS" keine eigenartige phantasievolle Bezeichnung auf und ist daher als

Zeitschriftentitel nur in geringem Umfang zur Kennzeichnung geeignet.

2. Dagegen begegnen die Ausfuhrungen, mit denen das Berufungsge-
richt eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne verneint hat,

durchgreifenden rechtlichen Bedenken.

Nach standiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage
der Verwechslungsgefahr danach zu bestimmen, welchen Gesamteindruck die
beiderseitigen Bezeichnungen im Verkehr erwecken (BGH, Urt. v. 27.9.1990
-1ZR 87/89, GRUR 1991, 153, 154f. = WRP 1991, 151 - Pizza & Pasta;
GRUR 1999, 235, 237 - Wheels Magazine). Fur die Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr zwischen Zeitschriftentiteln ist aber auch auf die Marktver-
héltnisse und zwar insbesondere auf Charakter und Erscheinungsbild der Zeit-

schriften abzustellen; Gegenstand, Aufmachung, Erscheinungsweise und Ver-



triebsform haben EinfluB auf die Verwechslungsgefahr (BGH, Urt. v. 30.5.1975
-1ZR 37/74, GRUR 1975, 604, 605 = WRP 1976, 35 - Effecten-Spiegel; Urt. v.
27.2.1992 -1ZR103/90, GRUR 1992, 547, 549 = WRP 1992, 759
- Morgenpost).

Zutreffend hat das Berufungsgericht festgestellt, daB die Titel der beiden
Druckschriften identisch sind und das optische Erscheinungsbild keinen we-
sentlich anderen Gesamteindruck ergibt. Stimmen damit aber die wesentlichen
den Gesamteindruck prédgenden Bestandteile Gberein, so missen die weiter zu
berlicksichtigenden Umstande deutlich hervortreten, um gleichwohl eine Ver-
wechslungsgefahr zu verneinen. Insoweit reichen die vom Berufungsgericht

bislang getroffenen Feststellungen nicht aus.

Auf die Vertriebsform der Zeitschriften der Parteien - beide Zeitschriften
sind nach den Feststellungen des Berufungsgerichts in Deutschland an Kios-
ken nicht erhaltlich - kann vorliegend bei der Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr nicht zum Nachteil der Klagerin abgestellt werden. Beide Parteien pla-
nen nach ihrem Vortrag die Einfiihrung des Vertriebs an Kiosken in Deutsch-
land. Eine entsprechende klnftige Entwicklung ist nicht auszuschlieBen; es ist
daher die Mdglichkeit in Betracht zu ziehen, daf3 die Zeitschriften sich kiinftig

auch an Verkaufsstellen in Deutschland begegnen.

Zur Verneinung der Verwechslungsgefahr hat das Berufungsgericht
weiterhin entscheidend auf den unterschiedlichen Gegenstand der Zeitschriften
der Parteien abgestellt. Wahrend die Zeitschrift der Klagerin der Unterrichtung
Uber Birokommunikation dient, informiert diejenige der Beklagten Uber gesamt-

politische und wirtschaftliche Themen.
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Zu Recht macht die Revision geltend, daB3 dieser unterschiedliche sach-
liche Inhalt der Zeitschriften nur dann berucksichtigt werden kann, wenn er we-
gen der identischen Titel und ihres optisch Ubereinstimmenden Gesamtein-
drucks in anderer Weise deutlich hervorgehoben wird. Das Berufungsgericht
hat dies maBgebend (BU 7 und 8) aus den verschiedenen Untertiteln der Zeit-
schriften abgeleitet. Es hat jedoch keine naheren Feststellungen dazu getrof-
fen, ob diese Untertitel nach ihrem optischen Eindruck in ausreichendem MaBe
geeignet sind, auf den unterschiedlichen sachlichen Inhalt der Zeitschriften der
Parteien hinzuweisen und den aufgrund des identischen Zeitschriftentitels und
des Erscheinungsbildes im wesentlichen ubereinstimmenden Gesamteindruck
der Werktitel entscheidend zurickzudrangen und ob die Untertitel vom Verkehr
wegen geringerer Auffélligkeit nicht ibersehen werden (vgl. BGH GRUR 1991,
153, 155 - Pizza & Pasta).

Das Berufungsgericht wird in diesem Zusammenhang gegebenenfalls
auch zu prafen haben, ob sich die Hinzufigung des Untertitels aus anderen
Grlanden als nicht geeignet erweist, eine Verwechslungsgefahr auszuschlie-
Ben. In der Rechtsprechung ist bereits wiederholt ausgesprochen worden, daB
der Verkehr erfahrungsgeman dazu neigt, langere Bezeichnungen in einer die
Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verklrzen und dafB
schutzfahige Kennzeichnungen auch gegen die Gefahr zu schitzen sind, daB
diese abgeklrzten Bezeichnungen mit ihnen verwechselt werden (BGH GRUR
1991, 153, 155 - Pizza & Pasta, m.w.N.). Fir die Annahme einer sich hieraus
ergebenden Verwechslungsgefahr geniigt es, wenn die abgekirzte Bezeich-
nung fir einen nicht unbeachtlichen Teil des Verkehrs naheliegt. Ein entspre-

chender Erfahrungssatz kénnte auch hier in Betracht zu ziehen sein; denn es
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liegt nahe, daB3 das Publikum jedenfalls zu nicht ganz unerheblichen Teilen den
kirzeren und griffigeren Haupttitel allein (verkurzt) behalten und gegebenen-
falls verwenden wird und daB verlangernde Zusétze von geringerer Kenn-
zeichnungskraft und Einpragsamkeit dabei leicht in Fortfall geraten werden
(vgl. BGH GRUR 1991, 153, 155 - Pizza & Pasta).

Die danach erforderlichen weiteren Feststellungen wird der Tatrichter zu

treffen haben.

3. Eine weitere Sachaufklarung ist auch nicht deshalb entbehrlich, weil
- wie die Revision meint - im Streitfall jedenfalls eine (unmittelbare) Verwechs-
lungsgefahr im weiteren Sinne anzunehmen sei, da der Verkehr aufgrund der
identischen Kennzeichnungen wirtschaftliche oder organisatorische Beziehun-
gen zwischen den Parteien vermute. Das Berufungsgericht hat insoweit - von
seinem Standpunkt aus folgerichtig - keine Feststellungen getroffen. Darauf

kommt es im Streitfall aber auch nicht an.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes dienen Werktitel
i.S. des § 5 Abs. 3 MarkenG grundsétzlich (nur) der Unterscheidung eines
Werkes von anderen, ohne einen Hinweis auf den Hersteller oder Inhaber des
Werkes und damit auf eine bestimmte betriebliche Herkunft zu enthalten. Sie
sind daher in der Regel nur gegen eine unmittelbare Verwechslung im engeren
Sinne geschitzt. Allerdings kann der Verkehr unter bestimmten Voraussetzun-
gen mit einem Werktitel gleichzeitig auch die Vorstellung einer bestimmten be-
trieblichen Herkunft verbinden, wie dies in der Rechtsprechung fir bekannte
Titel regelmaBig erscheinender periodischer Druckschriften bejaht worden ist.

Denn die Bekanntheit eines solchen Titels und das regelmaBige Erscheinen im
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selben Verlag legen die SchluBfolgerung nahe, daB er im Verkehr jedenfalls
teilweise auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstanden wird (vgl.
BGH GRUR 1999, 235, 237 - Wheels Magazine; BGH, Urt. v. 12.11.1998
-1 ZR 84/96, GRUR 1999, 581, 582 = WRP 1999, 519 - Max; BGH GRUR
2000, 70, 72 - SZENE, m.w.N.).

Zu einer derartigen Prifung besteht im Streitfall indessen keine Veran-
lassung, weil die Klagerin schon nicht hinreichend dargetan hat, daB es sich
bei ihrer Zeitschrift um einen bekannten Titel in dem genannten Sinne handelt.
Dafur finden sich auch sonst keine Anhaltspunkte. Nach den vom Berufungsge-
richt getroffenen Feststellungen erscheint die Zeitschrift der Klagerin in einer
Auflage von 40.000 Stuck, die zum Teil kostenlos versandt wird. Damit befindet
sich die Klagerin ersichtlich noch in einem Stadium, in dem sie ihr Magazin erst

bekanntmachen will.

4. Das Berufungsgericht hat auch einen Unterlassungsanspruch der
Klagerin aufgrund der eingetragenen Wort-/Bildmarke "FACTS" mit der Be-
grindung verneint, der markenrechtliche Schutz reiche auch unter der Geltung
des Markengesetzes nicht weiter als das Recht der geschaftlichen Bezeich-

nung nach §§ 15, 5 MarkenG. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.

Unter der Geltung des Markengesetzes besteht ein Nebeneinander des
Kennzeichenschutzes der Marke nach § 14 MarkenG und der geschaftlichen
Bezeichnung nach §§ 15, 5 MarkenG (BGHZ 135, 278, 282 - PowerPoint;
BGH, Urt. v. 24.4.1997 - | ZR 233/94, WRP 1997, 1181, 1183 - FTOS; Fezer,
Markenrecht, 2. Aufl., § 3 Rdn. 253). Wahrend die Marke in erster Linie auf die
betriebliche Herkunft hinweist, ist der Titel eher inhaltsbezogen (BGHZ 135,
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278, 282 - PowerPoint; BGH WRP 1997, 1181, 1183 - FTOS) und dient grund-
satzlich (nur) der Unterscheidung eines Werkes von einem anderen (BGH
GRUR 1999, 581, 582 - Max, m.w.N.). In der unterschiedlichen Zielrichtung
liegt auch ein Hinweis darauf, daB das Nebeneinander von Marken- und Titel-

schutz sinnvoll sein kann.

Danach kommt neben einem Titelschutz nach §§ 15, 5 MarkenG auch
ein Anspruch der Klagerin aus § 14 Abs. 2 MarkenG in Betracht. Da das Beru-
fungsgericht - von seinem Rechtsstandpunkt folgerichtig - noch keine Feststel-
lungen zum Markeninhaber, zur konkreten Ausgestaltung der farbigen Wort-
/Bildmarke und den weiteren Voraussetzungen eines Unterlassungsanspruchs
der Klagerin nach § 14 Abs. 2 MarkenG getroffen hat, ist dem Senat auch in-

soweit eine abschlieBende Sachentscheidung verwehrt.

Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck

Pokrant Buscher
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