Nachschlagewerk: Ja
BGHZ ¢ nein

WZG § 31; UWG § 16
BiBA

Ist die lediglich aus einem Konsonanten und einem Vokal
bestehende von Haus aus nichtssagende Silbe ei-
ner mehrsilbigen Geschédftsbezeichnung einem anderen fiir
gleichartige Waren kennzeichenrechtlich geschiitzt, ist
eine Verwechslungsgefahr aus dem Gesichtspunkt des Se-
rienzeichens in der Regel nur gegeben, wenn der Inhaber
des prioritatsdlteren Zeichens diese Silbe bereits in
mehreren zusammengesetzten Zeichen verwendet und dadurch
den Verkehr daran gewchnt hat, diese Silbe als Stamm-
zeichen seines Unternehmens anzusehen.

BGH, Urt. v. 17. Januar 1975 - I ZR 62/74 - OLG Miinchen
LG Minchen I



BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 62/74 URTEIL Verkiindet am

17. Januar 1975
Spengler,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in dem Rechtsstreit

Firma Dl KG-BEEB junge Mode, Diljllll)-:@SN, Theodor-
He@ll-StraBe &, gesetzlich vertreten durch ihre persdn-
lich haftende Gesellschafterin Firma Ludwig DSl Verwal-
tungs-GmbH, diese gesetzlich vertreten durch ihre Ge-
schédftsfithrer Ludwig DB und Marika RIEER,

Beklagte und Revisionsklégerin,
- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (IR -

gegen

Firma Bi Gerhard Ballll KG Wirkerei und Strickerei, Lam~

Dgmm, DiSENgEN StraSe @, gesetzlich vertreten
durch ihren persétnlich haftenden Gesellschafter Gerhard

]
Klagerin und Revisionsbeklagte,
- ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwilte Dres. (R und
G -



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der I, Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
auf die miindliche Verhandlung vom 17. Januar 1975
durch die Vorsitzende Richterin Dr. Kriiger-Nieland
und die Richter Alff, Dr. Sprenkmann, Dr, Schotnberg
und Schwerdtfeger

fiir Recht erkannt:

Auf die Rechtsmittel der Beklagten
wird das Urteil des 6. Zivilsenats
des Bayerischen Oberlandesgerichts
Minchen vom 21. Mdrz 1974 aufgeho-
ben und unter Ab&dnderung des Urteils
der 1. Kammer filir Handelssachen des
Landgerichts Minchen I vom 25, Ju-
ni 1973 die Klage abgewiesen.

Die Klédgerin trédgt die Kosten des
Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Kl&dgerin stellt gewirkte und gestrickte Klei-
dungsstiicke sowie Strumpfwaren her. Sie fiihrt seit ih-
rer Griindung im Jahre 1951 die Firma "B@# Gerhard Ball
() KG Wirkerei und Strickerei" und ist Inhaberin fol-
gender Warenzeichen:

Nr. 613 696 "Bi", eingetragen am 8, Novem-
ber 1951 fiir Strumpfwaren, gewirkte und ge-
strickte Bekleidungsstiicke,
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Nr. 656 534 "Bi", eingetragen am
23, April 1954 fir Strumpfwaren,

Nr. 693 079 "Bi", eingetragen am 23. Ju-
1i 1956 fiir gestrickte Bekleidungsstiicke,

Nr. 704 956 "Bi-La-Do", eingetragen am
1. August 1957 fir Strumpfwaren, gewirk-
te und gestrickte Bekleidungsstiicke.

Sie verwendet seit 1951 die Bezeichnung "Bi®",
fir die sie Verkehrsgeltung in Anspruch nimmt, zur
Kennzeichnung ihres Unternehmens und von ihr her-

gestellter Strumpfwaren, gewirkter und gestrickter
Damenoberbekleidung.

Die Beklagte vertreibt Kleider, Kostiime, Rocke,
Hosen und Blusen und benutzt zur Kennzeichnung ih-
res Unternehmens - nach ihrer Behauptung seit Mai
1968 - die Bezeichnung "BiBA".

Die Klédgerin sieht darin eine Verletzung ihrer
Kennzeichnungsrechte,

Die Beklagte leugnet die Verwechslungsgefahr
und macht Verwirkung geltend. Sie behauptet, sie ha-
be fiir die beanstandete Kennzeichnung seit langem
zumindest im Niederrhein- und Ruhrgebiet Verkehrsgel-
tung erworben.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemia8
verurteilt, es zu unterlassen, die Bezeichnung "BiBA"
zur Kennzeichnung eines auf Herstellung und Vertrieb
von Kleidern, Kostiimen, R6cken, Hosen und Blusen ge-
richteten Gesché@ftsbetriebes zu verwenden, der Klige-
rin allen durch solche Handlungen seit dem 15. Mai 1972
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entstandenen und noch entstehenden Schaden zu erset-
zen und ihr iiber die Benutzung der beanstandeten Be-
zeichnung Rechnung zu legen unter Angabe der Art

und des Umfangs der Werbetridger und insbesondere der
Auflagenhdhe,

Das Oberlandesgericht hat die Berufung zuriick-
gewiesen. Mit der Revision verfolgt die Beklagte ih-
ren Klagabweisungsantrag weiter. Die Kl&agerin bean-
tragt, die Revision zurilickzuweisen.,

Entscheidungsgriinde

I. Das Berufungsgericht fiihrt aus:

Die Klage sei sowohl aus dem Firmenrecht als
auch aus den drei "Bi"-Zeichen gerechtfertigt. Der
Firmenbestandteil "Bi" sei geeignet, sich im Verkehr
als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen
der Klidgerin durchzusetzen und genieBe daher densel-
ben Schutz wie die vollstdndige Firma, ohne dafl es
auf eine Verkehrsgeltung des Bestandteils oder der
vollstdndigen Firma ankomme, Der Firmenbestandteil
"Bi" und die mit ihm Ubereinstimmenden Warenzeichen
besdfBen zumindest normale Kennzeichnungskraft. Die
Behauptung der Beklagten, das Zeichen sei durch eine
umfangreiche Benutzung &hnlicher Drittzeichen ge-
schwdcht, sei unsubstantiiert, Zwischen den beider-
seitigen Kennzeichnungen bestehe mittelbare Verwechs-
lungsgefahr. Durch die von der Beklagten verwendete
Schreibweise "BiBA" gehe der Bestandteil "Bi" in der
beanstandeten Bezeichnung nicht unter, sondern bleibe
als selbstidndiger Bestandteil erhalten. Wer die von
der Kldgerin verwendete Kennzeichnung kenne, konne,



wenn er der Bezeichnung "BiBA" begegne, zu der Auf-
fassung gelangen, es handele sich dabei um eine
Weiterentwicklung des Kennzeichnungsmittels der Kli&-
gerin,

Fur die Entscheidung komme es nicht darauf an,
ob die Beklagte fiir "BiBA" Verkehrsgeltung beanspru-
chen kénne; denn sie habe nicht dargetan, dafl sie
diese bereits vor Anmeldung des ersten "Bi"-Zeichens
der Kligerin (1951) erworben habe. Der Verwirkungs-
einwand der Beklagten scheitere schon daran, dafB
sich nicht feststellen lasse, daB der persotnlich
haftende Gesellschafter der Kligerin bereits 1969
von der Verwendung der beanstandeten Bezeichnung
Kenntnis erlangt habe. Ob damals bereits ein im Nie-
derrhein- und Ruhrgebiet tadtiger Vertreter der Klédge-
rin mit der Firma der Beklagten in Beriihrung gekom-
men sei, konne dahinstehen; denn seine Kenntnis sei
nicht mit einer Kenntnis der Kl&gerin gleichzusetzen.

II. Die Revision hat Erfolg.

1. Auch nach Auffassung der Kl&dgerin besteht zwi-
schen ihren "Bi"-Zeichen und der angegriffenen Ge-
schiaftskennzeichnung keine unmittelbare Verwechslungs-
gefahr., Sie macht vielmehr geltend, der Verkehr sehe
in "BiBA" eine Abwandlung ihres "serienbildenden"
Stammzeichens "Bi". Ferner bestehe die Gefahr, dafB
"BiBA" als eine weitere Verkiirzung der von ihr und im
grofBen Umfang auch von ihren gewerblichen Abnehmern
benutzten Firmen-Kurzform "Bi-Bahner" (zur Unterschei-
dung von ELBEO-Bahner) verstanden und daraus auf eine
organisatorische Verkniipfung der beiden Betriebe ge-
schlossen werde. Das Berufungsgericht hat die Gefahr
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einer mittelbaren Verwechslung mit der Begrindung
bejaht, der Verkehr sehe in "BiBA" eine Weiterent-
wicklung der der Klagerin geschiitzten Kennzeichnung
"Bi". Durch die von der Beklagten verwendete Schreib-
weise, bei der nur der Buchstabe "i" kleingeschrie-
ben sei, gehe "Bi'" in "BiBA" nicht unter, sondern
bleibe als selbstédndiger Bestandteil erhalten. Die-
se Begriindung hdlt einer Nachpriifung nicht stand.

Die Rechtsprechung zum Serienzeichen beruht auf
der dem Verkehr bekannten Ubung mancher Unternehmen,
sich eines Stammzeichens fiir alle ihre Waren zu be-
dienen und dieses - dabei als solches erkennbar blei-
bende -~ Stammzeichen fiir einzelne Warenarten zu de-
ren Kennzeichnung abzuwandeln, Fiir die Annahme einer
Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines
Serienzeichens hat es die Rechtsprechung dementspre-
chend darauf abgestellt, ob im Verkehr ein solcher
Eindruck und eine sich daraus ergebende irrige Be-
triebszurechnung der Warenherkunft entstehen kann
(BGH GRUR 1974, 93 - Réuber m. w. N.). Das ist im
allgemeinen der Fall, wenn die mit der Kennzeichnung
angesprochenen Verbraucher den iibereinstimmenden Be-
standteil als Stammzeichen eines Unternehmens werten,
ihn in dem Zeichen als solchen erkennen und die ibri-
gen Zeichenbestandteile nur noch als Kennzeichen fiir
eine bestimmte Ware des Gesch&dftsbetriebes ansehen,
der das Stammzeichen fiihrt. AnlaBl zu einer solchen
SchluBfolgerung kann insbesondere dann bestehen,
wenn ein Unternehmen den Verkehr bereits an mehrere
Zeichen mit demselben Wortstamm gewdhnt hat. Die Kla-
gerin hat zwar - erstmals in der Berufungsinstanz -
vorgetragen, sie habe neben ihrem "Bi"-Zeichen auch



das Warenzeichen Nr. /04 956 "Bi-La-Do" in groflem Um-
fang benutzt; daB sich allein dadurch der Verkehr

an mehrere Zeichen mit dem Wortstamm "Bi" gewbhnt ha-
be, hat sie aber selbst nicht behauptet. Nun ist al-
lerdings fiir die Annahme einer Verwechslungsgefahr
unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens nicht
zwingende Voraussetzung, daf der Verkehr eine Ubung
des Zeicheninhabers kennt, neben dem Stammzeichen
weitere das Stammzeichen enthaltende abgewandelte
Zeichen zu verwenden. Dies ist nur eine der
Moglichkeiten, dem Verkehr die Annahme nahezulegen,
ein Stammzeichen sei abgewandelt. Selbst wenn der In-
haber des dlteren Zeichens bislang nur ein Ein-
zelzeichen benutzt hat, kann gleichwohl der Eindruck
eines Serienzeichens entstehen, wenn die sich gegen-
iberstehenden Kennzeichnungen den gleichen Wortstamm
aufweisen und dieser Stammbestandteil fiir die Be-
triebsstdtte des rangbesseren Benutzers Hinweischarak-
ter besitzt (BGH GRUR 1966, 35, 37 - multicord; BGH
GRUR 1969, 538, 540 - Rheumalind). Jedoch sind immer
dann, wenn der Verkehr sich noch nicht an mehrere
Zeichen mit demselben Wortstamm als Stammzeichen ei-
nes Unternehmens gewdhnt hat, an die Priifung, ob trotz
des abweichenden Gesamteindrucks der einander gegen-
tUberstehenden Zeichen die Gefahr besteht, sie koénnten
als Serienzeichen aufgefaf3it werden, strenge Anforde-
rungen zu stellen. Andernfalls wiirde auf diesem Wege
letztlich ein erweiterter Elementenschutz ~ ohne Er-
fordernis einer Verwechslungsgefahr im Gesamteindruck -
begriindet werden (R&uber-Entscheidung aa0).

Im Streitfall steht zwar die Herkunftsfunktion der in
"BiBA" enthaltenen Silbe "Bi" schon deshalb auBer Zwei-
fel, weil sie der Kliagerin als Warenzeichen geschiitzt
ist und von ihr seit 1951 benutzt wird. Davon geht auch



das Berufungsgericht aus. Der Streit der Parteien
geht denn auch im wesentlichen darum, ob der Verkehr
in "BiBA" das Klagezeichen "Bi" erkennt und zu ir-
rigen SchluBfolgerungen veranlaft wird. Der Revision
ist zuzugeben, daB die Begriindung, mit der das Beru=-
fungsgericht diese Frage bejaht, den Besonderheiten
des Streitfalles nicht hinreichend Rechnung trigt.
Die Feststellung, daB eine beanstandete Kennzeich-
nung einen Bestandteil enthdlt, der fiir die Betriebs-
stdtte eines rangbesseren Benutzers Hinweischarak-
ter besitzt, dieser Bestandteil in der angegriffenen
Kennzeichnung nicht untergeht und darin als selb-
stdndiger Bestandteil erhalten bleibt, mag ausrei-
chen, um die Verwechslungsgefahr aus dem Gesichts-
punkt des Serienzeichens zu bejahen, wenn dieser Be~
standteil von Hause aus eine charakteristische, ein-
prédgsame Eigenart aufweist, die er auch in der an-
gegriffenen Kennzeichnung nicht verliert. Handelt

es sich Jjedoch bei dem Stammbestandteil des Klage-
zeichens oder - wie hier - bei dem Klagezeichen
selbst um eine an sich farblose, lediglich aus zwei
Buchstaben bestehende Silbe, bedarf es einer sorg-
faltigen Priifung, ob die Heriibernahme dieses Zeichens
in eine andere Kennzeichnung den Verkehr im Sinne des
Berufungsurteils beeinflussen kann. Diese Priifung

hat das Berufungsgericht unterlassen. Das Revisiong-
gericht kann sie selbst vornehmen; einer Zurilickver-
weisung bedarf es nicht.

Die Besonderheit des Streitfalles ist darin zu
sehen, daB die Silbe "Bi" an sich, soweit sie nicht
- insbesondere von den der lateinischen Sprache Kun-
digen - in ihrer Bedeutung als "zwei~" oder "“doppel-"
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erkannt wird, keinen Begriffsinhalt verkOrpert; sie
ist fiur den ilberwiegenden Teil der Verkehrskreise
lediglich die Aneinanderreihung zweier Buchstaben,
Ihre charakteristische Eigenart gewinnt sie erst in
der Alleinstellung, die der Klidgerin warenzeichen-
rechtlich geschiitzt ist. In dieser Form ist sie al~
lerdings ungewdhnlich und daher auch einprédgsam. Die
lediglich auf der Alleinstellung beruhende Eigenart
verliert diese Buchstabenfolge in "BiBA". Fiir den
Verkehr besteht kein besonderer AnlaB, das geschlos-
sene Ganze dieser Kennzeichnung in seine zwei farb-
losen Silben aufzuteilen. Das Berufungsgericht ver-
tritt offenbar die Auffassung, daB8 sich dem unbefan-
genen Verkehrsteilnehmer durch die Schreibweise von
"BiBA" diese Aufteilung aufdradnge. Diese Betrachtungs-
weise mag dann zutreffen, wenn in dieser oder &hnli-
cher Weise ein relativ unauffidlliger Bestandteil,

dem aber ein gewisses Mafl an Eigenart nicht abgespro-
chen werden kann, in der Kennzeichnung hervorgehoben
wird. In solchen F&dllen kann die schriftbildliche
Heraushebung den Verkehr dazu veranlassen, diesen Be~
standteil losgeltst vom Ganzen zu betrachten und auf
sich wirken zu lassen; die schriftbildliche Heraus-
hebung iibernimmt dann die Aufgabe, das dem Bestand-
teil noch fehlende MafB3 an Eigenart zu ersetzen, Ist
der Bestandteil indes - wie hier -~ vollig farblos

und nichtssagend, wird diese Wirkung im allgemeinen
nicht eintreten. Der Verkehr ist daran gewthnt, Fir-
men- und Warenzeichen in graphisch unterschiedlicher
Weise, sei es in ausschliefllich groBlen oder kleinen,
sei es teils in groBen, teils in kleinen Buchstaben
dargestellt, zu begegnen, Bei der druckschriftlichen
Wiedergabe der angegriffenen Bezeichnung bietet es
sich zudem an, den zweiten Buchstaben nicht in dem im
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wesentlichen als senkrechter Balken erscheinenden, we-
nig eindrucksvollen GrofSdruck, sondern durch den
graphisch ansprechenden und klareren, durch

einen Balken mit dariiber stehendem Punkt gekennzeich-
neten kleinen Buchstaben "i" darzustellen., Die Ge-
fahr, der Gesamteindruck von "BiBA" konne durch das
kleingeschriebene "i" verwiecht und der Verkehr dazu
verleitet werden, die erste Silbe losgeldst vom
klanglichen und bildlichen Gesamteindruck der ange-
griffenen Kennzeichnung zu sehen, ist so gering, daB
sie vernachlédssigt werden kann., Das wiirde auch dann
gelten, wenn die Klidgerin - wie sie behauptet - fiir
die Bezeichnung "Bi" Verkehrsgeltung besdBe. Aus den
dargelegten Griinden ist eine Verwechslungsgefahr aus
dem Gesichtspunkt des Serienzeichens ebensowenig wie
aus dem der noch ferner liegenden mittelbaren Ver-
wechslung von Firmenkennzeichnungen zu befiirchten.

2. Das Berufungsgericht hat sich - von seinem
Standpunkt zu Recht - nicht mit dem weiteren Vortrag
der Kl&gerin auseinandergesetzt, es sei zu befiirch-
ten, daB der Verkehr "BiBA" mit "Bi-Bahner" und mit
dem Klagezeichen "Bi-~La-Do" verwechsele. Auch inso-
weit kann die Klage - auch das kann das Revisionsge-
richt von sich aus beurteilen - nicht zum Erfolg
fiihren., "Bi-La-Do" und "BiBA" unterscheiden sich im
Schrift- und Klangbild so weitgehend, dafi auch der
fliichtige Verkehrsteilnehmer sie unschwer auseinan-
derhalten kann, Sie weichen in der Silbenzahl deut-
lich voneinander ab. In den ersten beiden Vokalen
stimmen sie zwar iiberein; diese teilweise Uberein-
stimmung wird im Gesamteindruck der einander gegen-
iiberstehenden Kennzeichnungen Jjedoch durch die dritte
Silbe des Klagezeichens, die das Klang~ und Schrift-

SN
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bild dieses Zeichens wesentlich mitbestimmt, iiber-
deckt.

Soweit die Kl&igerin vortridgt, der Verkehr wer-
de aus der beanstandeten Bezeichnung deshalb auf or-
ganisatorische Beziehungen der Parteien schlieflen,
well sie und viele ihrer gewerblichen
Abnehmer das Unternehmen der Klédgerin als "Bi-Bah-~
ner" bezeichneten, vermag auch dies das Klagebegeh-
ren nicht zu rechtfertigen. Dafiir, daB die in Ge-
schidftsbeziehungen zur Klidgerin stehenden g e -~
werblichen Abnehmer der Gefahr ausge-
setzt wdren, die von der Klédgerin befiirchteten Fol-
gerungen zu ziehen, bietet der Sachvortrag der Kla-
gerin keinen hinreichenden Anhalt. Da schon "Bi-
Bahner" eine Kurzform der kladgerischen Firma dar-
stellt, miiBten sie, um zu diesem SchluB zu kommen,
die Uberlegung anstellen, die Kligerin habe diese
Kurzform noch weiter auf "BiBA" gekiirzt, um damit
ein ihr angeschlossenes oder mit ihr verbundenes
Unternehmen zu kennzeichnen, Selbst wenn man beriick-
sichtigt, daB die Bezeichnung "BiBA" in ihren bei-
den Silben die Anfangsbuchstaben der zwei Bestand-
teile der Kurzform "Bi-Bahner" aufweist, liegt eine
solche Annahme fern.

3. Bei dieser Sachlage bedarf es keiner Priifung
der Revisionsangriffe, die sich gegen die Ablehnung
der Verwirkung der Klageanspriiche durch das Beru-
fungsgericht richten.

III. Auf die Revision der Beklagten war daher un-
ter Aufhebung des angefochtenen Urteils und Ab&nderung
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der erstinstanzlichen Entscheidung die Klage abzu-
weisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO,.

Kriiger-Nieland Alff Sprenkmann

Schénberg Schwerdtfeger
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