BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

1 7R 5%/71 URTEIL Verkiindet am
12, Januar 1973

Zug,
Justizobersekretir
als Urkundsbeamter
der Geschiiftsetelle

in dem RKechtsstreit

der Virma Deutsche TOEEER CrbH, VO iber
EEEE, vertreten durch ihren Gesch#ftsfihrer
Dipl.-Kaufmanr R, ecbenda,

Kldgerin und Revisionsklé&gerin

- ProzeBbevollmichticrte: Rechtsanwdlte Prof, Dr. (D

und Prof, Dr. U -
segen

die Firme ‘c‘q-w?‘-, A crnbH, DEEEGEGES
Sl trate , vertreten durch ihren Geschaftsfiithrer

Glinther HEEEEER, cbenda,

Beklargte und Kevisionsbeklagte

- Prozefbevollmichtigtar: Rechtsanwalt Dr. (D -
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die miindliche Verhandlung vom 20. Dezember 1972 durch
die Vorsitzende Richterin Dr. Kriiger-Nieland und die

Richter Dr. Sprenkmann, Dr. Merkel, Dr. Schénberg und
Dr. Frhr. v. Gamm

fir Recht erkannt:

Auf die Revision der Kl&gerin wird - unter
Zurickweisung der Revision im Ubrigen - das
Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesge-
richts Diisseldorf vom 8. Januar 1971 im Kosten-
punkt und insoweit aufgehoben, als es die An-
schluBberufung der Kligerin gegen das Urteil
der 4. Zivilkammer des Landgerichts Diisseldorf
vom 28. Januar 1964 zurilickgewiesen hat, soweit
diese den Antrag auf Unterlassung des Gebrauchs

der Bezeichnung "A(EEEER" in Alleinstellung
zum Gegenstand hat.

Das Urteil des Landgerichts wird wie folgt ab-
geédndert:

Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung
einer vom Gericht filir jeden Fall der Zuwi-
derhandlung festzusetzenden Geldstrafe in
unbeschrankter Hohe oder Haftstrafe bis zu
sechs Monaten zu unterlassen, bel dem Vertrieb
von Schmiereinrichtungen, insbesondere von
zentralen Olnebel-, Fett- oder Olschmierein-
richtungen auBlerhalb ihrer vollen Firma
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"AGEEEP"' in Alleinstellung zu benutzen.
Im iibrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinan-
der aufgehoben.

Von Rechts wegen

Tatbestana

Die Parteien sind die deutschen Glieder zweier inter-
nationaler Unternehmensgruppen und stehen beim Vertrieb
von Schmiergerdten und Schmiereinrichtungen im Gebiet der
Bundesrepublik im Wettbewerb. Sie streiten darum, ob die
Klédgerin der Beklagten aufgrund ihres Firmenbestandteils
und ihres Warenzeichens "T<lEED" verbieten kann, die
Firma "SUIlID-v@aume "W CobH" zu filhren und ob die
Beklagte das Wort "AQEEEER" in Alleinstellung benutzen
darf. Hinsichtlich der Einzelheiten des Tatbestandes wird
auf den Tatbestand des Urteils des erkennenden Senats vom
7. Marz 1969 (GRUK 1970, 138) Bezug genommen.

Die Klagerin nat zuletzt beantragt,

L. die Beklagte zu verurteilen,

1. in die L&schung ihrer Firma "SCllllliB -yl
A GubH" einzuwilligen;

2. es bei Meidung einer vom Gericht fiir jeden
Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden
Geldstrafe in unbegrenzter Hohe oder Haft-
strafe bis zu € Monaten zu unterlassen,
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bei dem Vertrieb von Schmiereinrichtungen,
insbesondere von zentralen Olnebel-, Fett-
oder Olschmiereinrichtungen die Bezeichnung
"AGEEEER" zu benutzen, auch wenn dies in der
Form "Stewart-Warner-AGUMEED GmbH" geschieht;

5. der Kl&igerin iiber den Umfang der unter I, 2
gekennzeichneten Handlungen Auskunft zu er-
teilen, und zwar unter Angabe im einzelnen
der Art und des Umfanges einer solchen Be-
nutzung;

IT. festzustellen, daB die Beklagte verpflichtet ist,
der Kl&dgerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser
durch die unter I, 2 gekennzeichneten Handlungen
entstanden ist und noch entsteht.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemdfB3 verur-
teilt, mit Ausnahme des Anspruchs auf Unterlassung des
Gebrauchs des Zeichens "AQEER" in Alleinstellung, fir
den kein Rechtsschutzbediirfnis bestehe. Die Beklagte hat
ihren Klagabweisungsantrag mit der Berufung weiterverfolgt,
die Kl&gerin hat AnschluBberufung eingelegt und damit
beantragt, die Beklagte schlechthin zur Unterlassung der
Bezeichnung "AGEEEB" zu verurteilen, da auch dafir das
Rechtsschutzbediirfnis zu bejahen sei. Das Berufungsgericht
hat das Urteil des Landgerichts gedndert und die Klage
voll abgewiesen. Auf die Revision der Kl&gerin hat der
Bundesgerichtsnof dieses Urteil aufgehoben und die Sache
zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Beru-
fungsgericht zuriickverwiesen. Durch das angefochtene
Urteil hat das Berufungsgericht die Klage erneut in vollem
Umfang abgewiesen. Dagegen richtet sich die Revision der
Kldgerin, mit der diese ihre o. a. Antrage weiterverfolgt.
Die Beklagte beantragt, die Revision zurlickzuweisen.



rntscheidungsgriinde

I. Die erneute Klagabweisung begriindet das Beru-
fungsgericht damit, daB keine Verwechslungsgefahr zwi-
schen den beiderseitigen Bezeichnungen in Alleinstellung
bestehe - erst recht nicht, soweit die Beklagte das Wort
"AS" als Bestandteil ihrer vollen Firma gebrauche.
Es filhrt dazu aus, es konne seine gegenteilige Auffas-
sung, wie sie im ersten Berufungsurteil zum Ausdruck
gekommen sei, aufgrund der zwischenzeitlichen Ergdnzung
des Sachverhalts nicht mehr aufrechterhalten, einer
Ergdnzung, die darin bestehe, dafl die Beklagte ihren
frilheren Vortrag, die Schmiermitteleinrichtungen der
Parteien wirden in fast allen Landern nebeneinander
unter den Streitzeichen konfliktfrei vertrieben, durch
zwel Aufstellungen vertieft habe, aus denen sich insbe-
sondere ergebe, dal Alemite-Zeichen nach Beendigung der
vertraglichen Marktaufteilung in zahlreichen Léndern
eingetragen worden seien, in denen &dltere Tecalemit-Zei-
chen bestanden hdtten. Wenn dies auch nicht auf eine
zeichenrechtliche Abrede schlieflen lasse, so rechtfer-
tige die Hinnahme dieser Eintragung doch den Schluf,
daB die jeweiligen TER-Unternehmen eine Beeintridch-
tigung ihrer Kennzeichnungsrechte dadurch nicht befiirch-
tet hétten., Wenn diese Zeichen in anderen europédischen
Landern nebeneinander bestehen konnten, sei nicht er-
sichtlich, warum dies in der Bundesrepublik anders sein
sollte - sowohl beim Gebrauch der vollen Firma der Beklag-

ten wie beim Gebrauch der Bezeichnung "A@ in Allein-
stellung.
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II. Die dagegen gerichtete Revision hat Erfolg,
soweit es sich um den Gebrauch der Bezeichnung "A_'
in Alleinstellung handelt.

1. Das Landgericht hatte insoweit die Klage mit
der Begriindung abgewiesen, es bestehe fiir eine solche
Verurteilung kein Rechtsschutzbediirfnis, wogegen sich
die Klégerin mit der AnschluBberufung gewandt hatte. Da
das Berufungsgericht die Klage auch insoweit aus materi-
ellen Griinden abgewiesen hat, hat es inzidenter das
Rechtsschutzbediirfnis bejaht. Dem ist beizutreten, denn
das Prozeflverhalten der Beklagten rechtfertigt den
Schluf3, dafl sie die Absicht hat, die Bezeichnung
"AMR’ such in Alleinstellung zu verwenden; in diesem
Sinne hat sie sich bereits im frilheren ProzeBverlauf
geduBert (vgl. u. a. Schriftsatz der Beklagten vom
7. September 1970 S. 17, 19), sie hat auch in der miind-
lichen Verhandlung vor dem Revisionsgericht erklart, dalB
sie sicit dazu 1Ur cerechtigt halte und dies mit sachlich-
rechtlichen Griinden verteidigt.

2. Das ierufunesgericht war auch nicht, wie die
Revision meint, an einer erneuten und anderen Beurteilung
der Frage der Verwechslungsgefanr der gegeniiberstehenden
Bezeichnungen durcn das erste Revisionsurteil gehindert.
Die Bindungswirkung des § 565 Abs. 2 ZPO erstreckt sich
nur auf diejenigen Punkte, deren rechtsirrtiimliche Wirdi-
gung die Aufhebung unmittelbar herbeigefiinrt haben
(RG HRR 42, 498; BGHZ 3, 321, 326). Das erste Berufungs-
urteil ist aufgehoben worden, weil der Gesichtspunkt des
Rechtsmi3brauchs die Klagabweisung nach den festgestell-
ten Umstédnden nicht rechtfertigen konnte. Dagegen lag



die Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Aufhebung
nicht zugrunde, zumal sie nicht einmal notwendige Voraus-
setzung der Priifung des Einwandes des RechtsmifBbrauchs
war, well das Berufungsgericht die Klage deswegen auch
bei bloBer Unterstellung der Verwechslungsgefahr hatte
abweisen konnen.,

5. Rechtsirrig ist es dagegen, wenn das Berufungs-
gericht aus der Duldung von AQJEEER-Zeicheneintragungen
in anderen Lindern durch dortige Firmen der TIINEGS -
Gruppe folgert, daf auch im Inland keine Verwechslungs-
gefahr bestehen konne. MafBgebend fiir die Verwechslungs-
gefahr ist, ob ein nicht unerheblicher Teil der im Inland
angesprochenen Verkehrskreise zu irrigen Herkunftsvor-
stellungen gelangen kann, wenn beide Bezeichnungen auf
dem Markt benutzt werden. Dafiir kann die Zeichenlage im
Ausland allenfalls ein Indiz sein, sie befreit aber nicht
von der Priifung der Lage auf dem Inlandsmarkt.

Soweit das Berufungsgericht die Verwechslungsgefahr
der beiden Bezeichnungen verneint, hidlt seine Begrindung
der recntlichen Nachpriifung nicht stand. Das Klagezei-
chen Tecalemit hat von Hause aus, wie schon das Landge-
richt ausgefihrt hat, als eine wohlklingend gestaltete
Folge miteinander abwechselnder Konsonanten und Vokale
eine mindestens normale Kennzeichnungskraft, zumal es als
Phantasiebezeichnung keinen gedanklichen Inhalt hat, der
seine Ekigenart beeintrdchtigen kénnte. Diese Kennzeich-
nungskraft ist, wie das Berufungsgericht erneut festge-
stellt hat, die Beklagte auch jedenfalls fiir das Gebiet
der Kfz-Schmiereinrichtungen nicht in Abrede stellt, bei
den angesprochenen Verkehrskreisen durch ausgedehnte



Werbung und jahrzehntelange Gewthnung erheblich gestei-
gert worden, so daB dem Zeichen ein weiter Schutzbereich
zuzuerkennen ist. In TR ist die Buchstabenfolge
"' voll enthalten. Da das nur in "AQNEEA" enthal-
tene Schlufl-e nach den Feststellungen des Berufungsge-
richts jedenfalls von einem Teil der angesprochenen Ver-
kehrskreise entsprechend den allgemeinen Sprachgewohn-
heiten "verschluckt" wird, stimmt "Ajjjl" klanglich
mit der auf die Buchstaben Tec folgenden Lautreihe
"4 des Klagezeichens voll iberein. Hinsichtlich
der Buchstabenfolge Tec kann im Hinblick auf die Sprach-
dbung zumindest fiir einen Teil der Verkehrskreise nicht
ausgeschlossen werden, dafB sie als Vorsilbe zu "alemit"
aufgefaB3t wird - zumindest wenn beide Bezeichnungen
nebeneinander im Verkehr verwendet werden. Dann mag zwar
die Vorsilbe Tec einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr
in klanglicher Hinsicht von Tecalemit und "alemit" ent-
gegenstehen, zumal die Bezeichnungen gegeniiber Fachleu-
ten gebraucht werden; aber auch fiir den Kreis der Fach-
leute lassen sich Fehlvorstellungen dahin nicht aus-
schlieen, dal3 die hinter beiden Bezeichnungen stehen-
den Unternehmen wirtschaftlich und organisatorisch zu-
sammenhdngen. Dall solche Gedankenverbindungen tatsédch-
lich hergestellt werden, ergibt sich aus den im ProzeS
vorgelegten Beweismitteln - DIHT-Umfrage, Allensbach-
Umfrage, Schreiben der SKF Schweinfurt, Polygraph S. 329 -
die zwar in ihrer Aussagekraft von der Beklagten zum Teil
mit Recht in Zweifel gezogen werden, unbeschadet dessen
aber die Beurteilung so weit stiitzen, dafl jedenfalls
diese mittelbare Verwechslungsgefahr fiir den Fall der
Benutzung der Zeichen in Alleinstellung bejaht werden
mufl. Insoweit hat die Revision Erfolg mit dem Ergebnis,



dal3 der Beklagten der Gebrauch von Alemite in Allein-
stellung zu untersagen 1ist.

L. Auch soweit die Beklagte sich demgegeniiber erneut
auf den Gesichtspunkt des RechtsmiBbrauchs beruft, kann
sie nicht durchdringen.

Das Berufungsgerichnt fihrt dazu aus, der nach dem
ersten Revisionsurteil von der Beklagten zur Stilitzung
ihres Arglisteinwandes neu in den Prozef3 eingefiihrte Sachn-
vortrag reiche nicht aus, um den Sachverhalt anders zu
beurteilen als es der Bundesgerichtshof getan habe, ins-
besondere lasse sich daraus nicht herleiten, daB zwischen
den beiden Unternehmensgruppen jemals zeichenrechtliche
Ubereinkiinfte getroffen wiren, die fiir diesen Rechts-
streit erheblich sein kdonnten. Die Beklagte dagegen ist
der Ansicht, daB ihr Vortrag ausreiche, um den Arglist-
einwand zu begriinden. Der Beurteilung des Berufungsgerichts
ist jedoch beizutreten. Im ersten Revisionsurteil war inso-
weit als mafigeblich hervorgehoben worden, dafl zwischen den
Gruppen zu keiner Zeit zeichenrechtliche Vereinbarungen
getroffen worden seien. Das wird auch durch den neuen
Sachvortrag nicht in Frage gestellt; auch die Beklagte
beruft sich nur noch auf ein beiderseits beachtetes Prin-
zip der Koexistenz, das sich dahin ausgewirkt habe, daB
auch nach Beendigung der vertraglichen Aufteilung der
Miarkte die Jjeweilig besser berechtigte Tecalemit- bzw.
AYEEE-Firma widerspruchslos die Eintragung des anderen
Zeichens hingenommen habe. Ein solches Verhalten auslédn-
discher Gruppenmitglieder rechtfertigt aber unter den
vorliegenden Umstdnden noch nicht den Einwand des arg-
listigen, weil widerspriichlichen Verhaltens, wenn die
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Kldgerin sich flir ihren Bereich anders verhdlt; das ist

im ersten Revisionsurteil ndher begriindet worden.

ITI. Erfolglos bleibt die Revision dagegen, soweit
das Berufungsgericht abgelehnt hat, die Beklagte zur
Loschung ihrer vollen Firma und zur Unterlassung des
Firmengebrauchs zu verurteilen. Insoweit ist die Ver-
wechslungsgefahr zu verneinen, weil auch bei einer star-
ken Verkehrsgeltung von TEES die weiteren Bestand-
teile der Firma der Beklagten (SUllR-VEEES) ausrei-
chend kennzeichnungskrdftig sind, um gegeniiber den ange-~
sprochenen Fachkreisen klarzustellen, dafl es sich dabei
nicht um das seit Jahrzehnten eingefiihrte Unternehmen
der Kldgerin handelt, wobei - soweit sich die beiden
vollen Firmenbezeichnungen auf demselben Markt gegen-
Uiberstenen - bei der Klagerin auch der Firmenbestandteil
"Deutsche" die Unterschiedlichkeit gegeniiber der als
englisch oder amerikanisch aufgefafBten Bezeichnung
"SOIEED-''J' bekridftigt und dadurch auch der Gefahr
mittelbarer Verwechslungen entgegenwirkt.

IV. Erfolglos bleibt die Revision auch, soweit es
sich um die Antrdge auf Auskunft und Feststellung der
Ersatzpflicht handelt. Sie kZmen ohnehin nur in Betracht,
soweit es sich um den Gebrauch von AR in Allein-
stellung handelt. Die Kl&gerin hat aber selbst nicht be-
hauptet, daB die Beklagte diese Bezeichnung flir Schmier-~
einrichtungen pp. Jemals in Alleinstellung verwendet
habe und ihr dadurch ein Schaden entstanden sei. Zu einem
solchen Tatsachenvortrag hdtte aber um so mehr Veranlas-
sung bestanden, als das Landgericht die Klage auf Unter-
lassung des Gebrauchs von Alemite in Alleinstellung und



w 11 =

den entsprechenden Schadensersatz- und Auskunftsanspruch
schon mangels Rechtsschutzbediirfnis mit der Begrindung
abgewiesen hatte, die Kl&gerin habe nicht geltend gemacht,
daB die Beklagte AWM in Alleinstellung verwendet habe.
Danach kann offenbleiben, ob der Schadensersatzanspruch
bei dieser Sachlage etwa auch aus dem Gesichtspunkt
mangelndem Verschuldens zu verneinen wére.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92, 97 ZPO.
Kriiger-Nieland Sprenkmann Merkel

Schonberg v. Gamm
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