BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 69/74

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Verkiindet am

23. Januar 1976
Zug
Justizhauptsekretar

als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle



Der 1., Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
auf die miindliche Verhandlung vom 23. Januar 1976
durch die Vorsitzende Richterin Dr. Kriiger-Nieland
und die Richter Al1ff, Dr. Merkel, Dr. Frhr. v. Gamm
und Schwerdtfeger

fiir Recht erkannt:

Auf die Rechtsmittel der Beklagten
werden das Urteil des Hanseatischen
Oberlandesgerichts zu Hamburg, 3. Zi-
vilsenat, vom 20. Juni 1974 aufgehoben
und das Urteil des Landsgerichts Ham-
burg, Zivilkammer 15, vom 26. Sep-
tember 1973 abgedndert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kl&dgerin hat die Kosten des
Rechtsstreits zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Kl&dgerin vertreibt Spiel-, Arbeits- und Werk-
material fir Kinder, das sie iiberwiegend im Versand-
wege an Behdrden, Schulen, Kindergéarten, Heime, Kli-
niken usw. absetzt; soweit sie in geringem Umfang
auch den Handel einschaltet, geschieht dies vorwiegend
iiber Kaufh&user,
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Sie ist Inhaberin des am 7. November 1958 unter
der Nr. 719 385 fiur "Kunststoff-Folien" eingetragenen
Warenzeichens "Boxin" und benutzt dieses seit 1950
fir Kunststoff-Folien, insbesondere fiir lederdhnliche
Kunststoff-Folien mit verschiedener Oberflédchengestal-
tung filir Futterstoffe und Flechtriemchen, ferner fiir
Meterware, Platten und Stanzteile,

Die Beklagte stellt Kunststoffe her, unter ande-
rem eine Auslegeware fiir Badezimmer, Toiletten und
Kichen, die sie unter der Bezeichnung "Froxi" auf den
Markt bringt. Ihr gleichlautendes Warenzeichen wurde
auf den Widerspruch der Klagerin durch BeschlufBl des
Bundespatentgerichts vom 30. Mai 1967 teilweise ge-
16scht. Eine Reihe von Waren, insbesondere Kunststoff-
Folien und -Platten, wurden gestrichen. Eine von der
Beklagten gegen das Zeichen "Boxin" gerichtete Lo-
schungsklage (wegen angeblich irrefiihrenden Charak-
ters dieses Zeichens) blieb in allen Instanzen erfolg-
los (siehe Urteil des erkennenden Senats vom 17. No-
vember 1972 - I ZR 97/71).

Die Kl&gerin vertritt die Auffassung, die Beklag-
te greife durch die Verwendung der Bezeichnung "Froxi"
in ihre Zeichenrechte ein und hat beantragt,

der Beklagten bei Strafandrohung zu unter-
sagen, das Wort "Froxi" zur Kennzeichnung
der von ihr (der Beklagten) hergestellten
vollsynthetischen Auslegeware zu benutzen.

Sie hat die Beklagte ferner auf Auskunftserteilung
und Schadensersatz in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die
Berufung blieb ohne Erfolg. Mit der Revision verfolgt
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die Beklagte ihren Klagabweisungsantrag weiter. Die
Klédgerin beantragt, die Revision zuriickzuweisen.

Entscheidungsgrinde

I. 1. Das Berufungsgericht sieht die von der Be-
klagten hergestellte und vertriebene Auslegeware und
Kunststoff-Folien, filir die das Klagezeichen einge-
tragen ist, als gleichartig an. Es fiihrt hierzu aus:
Flir die Frage der Gleichartigkeit komme es darauf an,
ob die Waren sich ihrer wirtschaftlichen Bedeutung
und ihrer Verwendung nach so nahestiinden, daB bei Be-
nutzung gleicher oder verwechslungsféhiger Zeichen
der Durchschnittskiufer zu der Auffassung gelangen
konne, die Waren stammten aus demselben Geschédftsbe-
trieb. Das sei hier der Fall. Dem stiinden weder die
unterschiedliche Dicke der Vergleichswaren noch der
Umstand entgegen, daB8 die Kunststoff-Folien der Klé&-
gerin fiir Bastelarbeiten und die Matten der Beklagten
als Auslegeware filir Badezimmer verwendet wiirden. Denn
dem Verkehr sei bekannt, daf es verschiedenartige
Kunststoff-Folien gebe, die von denselben Unternehmen
hergestellt wiirden; ihm sei ferner bekannt, dafl sol-
che Kunststofferzeugnisse zu unterschiedlichen Zwecken
verwendet wiirden. - Die Kl&gerin habe zwar in dem Re-
visionsverfahren I ZR 97/71 die Auffassung vertreten,
zwischen ihrem "Boxin"-Material und der Auslegeware
der Beklagten bestiinden iiberhaupt keine Beriihrungs-
punkte. Jene Ausfiihrungen hdtten sich aber auf einen
anderen Tatbestand, nédmlich die etwaige Irrefiihrung
des Verkehrs durch die Bezeichnung "Boxin" bezogen.
AuBerdem hindere der g=genteilige Standpunkt der Klia-
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gerin in Jenem Verfahren nicht die Feststellung im
vorliegenden Rechtsstreit, dafl der Verkehr trotz un-
terschiedlicher Verwendungszwecke der Materialien
der Auffassung sei, die Waren stammten aus demselben
Geschdftsbetrieb. - Die Warengleichartigkeit entfal-
le auch nicht wegen der unterschiedlichen Vertriebs-
wege. Bei dem heutigen vielfdltigen Warenangebot in
ein und derselben Verkaufsstidtte messe der Verkehr
insoweit der Frage der gleichen Vertriebsstadtte bzw.
des gleichen Vertriebsweges keine entscheidende Be-
deutung mehr zu. Selbst wenn die Kl&dgerin sich aus-
schlieBlich auf den direkten Versandweg beschrankte,
konne das Personal der belieferten Schulen, Heime
etc., wenn es in Kaufh#dusern auf die "Froxi"-Ware
der Beklagten stofle, auf den Gedanken kommen, dafl die-
se Ware aus derselben Herstellungsstidtte stamme wie
das im Versand bezogene Bastelmaterial der Kl&dgerin.
Tatsdchlich stelle die Beklagte auch gleiches oder
vergleichbares Kunststoffmaterial, wie es die Klige-
rin vertreibe, her, namlich "Skai" und "DC-Fix". Die
Kl&dgerin habe insbesondere unwidersprochen vorgetra-
gen, daB sie ihr Kunststoff-Material zum Teil von der
Beklagten bezogen habe.

2. Das Berufungsgericht bejaht die Verwechs-
lungsgefahr mit folgerder Begrindung: Das Klangbild
von "Boxin" und "Froxi" werde entscheidend durch die
Folge der Vokale o - i, die durch x verbunden seien,
bestimmt. Beide Worte hatten zwei Silben und gleich-
lautende Vokale, wobei das o kurz und das i lang aus-
gesprochen werde. Die unterschiedliche Betonung ge-
widhrleiste keine hinreichende Unterscheidung. Zwar
wiirden Worte mit der Endung "in", wie z., B. Benzin,
Berlin, vorwiegend auf der letzten Silbe betont im Ge-
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gensatz zu zweisilbigen Worten, die mit i endeten, wie
Toni, Pepsi etc. Gleichwohl sei der Unterschied in der
Betonung nicht so erheblich, daf8 er bei fllichtigem
Sprechen oder telefonischen Ubermittlungen stets in Er-
scheinung trete. Abgesehen davon lasse sich bei Fan-
tasieworten die Betonungsregel ohnehin nicht eindeutig
festlegen. Ferner falle die Betonung in den verschie-
denen Gegenden Deutschlands unterschiedlich aus. Auch
durch den unterschiedlichen Wortanfang werde der
Gleichklang beider Worte nicht entscheidend beeinfluBt.
Wenn auch "Boxin" mit einem weichen, stimmhaften b,
"Froxi" hingegen mit einem harten, stimmlosen f begin-
ne, konne doch bei undeutlicher Aussprache oder telefo-
nischer Ubermittlung unschwer ein Hérfehler vorkommen.
Die entscheidende Klangfolge werde bei beiden Worten
durch die Buchstabenfolge "oxi" bestimmt. Der keine
ausreichende Eigenbedeutung enthaltende Endbuchstabe

n in "Boxin" werde leicht iliberhdrt, wdhrend in "Froxi"
die Buchstaben f und r eine gewisse Einheit bildeten.

Die Verwechslungsgefahr werde auch nicht dadurch
ausgeschlossen, dafl die Ware der Kldgerin an Heimper-
sonal, Erzieher etc. versandt, die der Beklagten hin-
gegen dem breiten Publikum angeboten werde. Im Unter-
schied zu Fachleuten und Handlern kénnten Erzieher,
Heim- oder Klinikpersonal nicht als besonders aufmerk-
same Bezieher angesehen werden, zumal wenn diese in
Kaufhdusern oder Fachgeschdften den Waren der Beklag-
ten begegneten.

Wie die Meinungsumfrage im Loschungsstreit
(I ZR 97/71) ergeben habe, verbinde der Verkehr mit
"Boxin" keinen eindeutigen Sinngehalt, der wie im Fall
"Quick/Gluck" (BGHZ 28, 320, 324) - eine Erinnerung an
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das andere Zeichen von vorneherein verdrénge; das
gelte in verstidrktem MaBe fir "Froxi",

Das Klagezeichen sei in seiner Kennzeichnungs-—
kraft auch nicht derart geschwadcht, daB eine Verwechs-
lungsgefahr ausscheide. Unstreitig sei zwar der Be-
griff "Boxin" nach der Wahrungsreform bis Anfang der
50iger Jahre als Bezeichnung fiir Kunstleder verwendet
worden. Das sei aber in Vergessenheit geraten. Zudem
sei "Boxin" wohl auch damals keine Beschaffenheitsan-
gabe gewesen; denn dieses Wort sei fir das A.-Werk
auf dessen Anmeldung aus dem Jahr 1951 als Warenzei-
chen fiir Kunststoff eingetragen worden (das Zeichen
ist inzwischen geldscht). Die wenigen von der Beklag-
ten entgegengehaltenen, im Ahnlichkeitsbereich liegen-
de Warenzeichen seien, unabhédngig davon, ob sie be-
nutzt wlirden, ebenfalls nicht geeignet, das Klagezei-
chen zu schwéachen.

Schliefllich werde die Gefahr von Verwechslungen
auch nicht dadurch ausgeschlossen, daf3 zwischen den
von den Parteien vertriebenen Waren ein zu grofer
wirtschaftlicher Abstand bestiinde. Selbst wenn die
Parteien ihre Erzeugnisse iiber unterschiedliche Ver-
triebswege auf den Markt brachten und filir verschieden-
artige Zwecke anbtten, seien sie von dhnlicher Beschaf-
fenheit und wiirden von den Benutzern in der Regel
selbst zugeschnitten. Wenn einem Kunden im Geschdft
"Froxi"-Material angeboten werde, ihm aber aus seiner
Tdatigkeit als Erzieher das Material "Boxin" bekannt
sei und er sich verhdre, werde er ohne weiteres glau-
ben, dieses Material stamme ebenfalls aus dem Ge-
schédftsbetrieb der Kl&gerin.



3. Das Berufungsgericht halt aus den dargeleg-
ten Erwdgungen das Unterlassungsbegehren fiir gerecht-
fertigt. Nach seiner Auffassung ist der Unterlas-
sungsanspruch auch weder verwirkt, noch steht ihm der
BEinwand des RechtsmifBlbrauchs entgegen.

I1i. Die Revision hat Erfolg.

Es bedarf keiner Entscheidung, ob das Berufungs-
gericht - wie die Revision riigt ~ die Gleichartigkeit
der hier in Betracht kommenden, von den Parteien an-
gebotenen Waren zu Unrecht bejaht hat. Denn auch wenn
man insoweit dem Berufungsgericht folgt, halten die
Ausfiihrungen, mit denen es die Verwechslungsgefahr
begriindet, einer Nachpriifung nicht stand.

Das Deutsche Patentamt hat in seinem Beschlul
vom 26. August 1963 die Verwechslungsgefahr verneint
und ein "sicheres Nebeneinander" der Zeichen als
gewdhrleistet angesehen. Landgericht, Berufungsge-
richt und das Bundespatentgericht haben sie aus-
schlief3lich wegen der nach ihrer Auffassung bestehen-
den klanglichen Anndherung der beiden
Zeichen bejaht. Das Bundespatentgericht hat in seinem
BeschluB vom 30, Mai 1967 indes dazu bemerkt, der
Ahnlichkeitsgrad sei "allerdings nicht so groB, daB
es ausnahmslos in Jedem Fall zu Verwechslungen kom-
men miisse", vielmehr ndherten sich die Worte "eher
der Grenze der Nichtverwechselbarkeit". Das Berufungs-
gericht sieht die Gefahr von Horfehlern lediglich bei
flichtigem Sprechen, undeutlicher Aussprache oder tele-
fonischer Ubermittlung (BU S. 16).

~)
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Das Berufungsgericht geht zwar zutreffend von
dem klanglichen Gesamteindrucik der
einander gegeniiberstehenden Zeichen aus. Es sieht
diesen bei beiden Zeichen nahezu allein durch die
Uibereinstimmende Buchstabenfolge "oxi" geprdgt. Die~
se Wirdigung ist nicht zuletzt darauf zuriickzufiihren,
dal es dem EinfluB, den die Betonung auf den Gesamt-
eindruck der Zeichen ausiibt, nur eine untergeordne-
te Bedeutung beimiBt und dariber hinaus annimmt, die
Betonung falle in den verschiedenen Gegenden Deutsch-
lands unterschiedlich aus und bei Fantasieworten las-
se sich die Betonungsregel ohnehin nicht eindeutig
festlegen. Diese Betrachtungsweise gibt zu Bedenken
Anlag.

Wenn das Berufungsgericht ausfiihrt, es sei zwar
richtig, daB auf "in" endende Worte wie Benzin, Ber-
lin, vorwiegend auf der letzten Silbe betont wiirden,
im Gegensatz zu zweisilbigen Worten, die mit einem i
enden, wie Toni, Pepsi usw., so dirfte daraus zu
entnehmen sein, dafl es zutreffend ausschlieft,
"Froxi" konne vom Verkehr in einem fir die Entschei=-
dung ins Gewicht fallenden Umfange auf der zweiten
Silbe betont werden. Seine hinsichtlich der Art der
Betonung ge&duBerten Zweifel kdnnen sich also ledig-
lich auf "Boxin" beziehen. Entgegen der Auffassung
des Berufungsgerichts ist es aber filir das Klangbild
von erheblicher Bedeutung, ob dieses Wort auf der er-
sten oder zweiten Silbe betont wird; das gilt auch
bei fliichtiger Aussprache oder telefonischer Uber-
mittlung. Im ersten Fall n#hert es sich der angegrif-
fenen Bezeichnung, wdhrend bei der Betonung auf der
zweiten Silbe ein nicht zu verkennender Abstand zu
"Froxi" gewahrt wird. -~ Diesen Erwdgungen ké&me aller-
dings dann keine entscheidungserhebliche Bedeutung 2zu,
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wenn damit zu rechnen ware, daB ein nicht unbetracht-
licher Teil des Publikums "Boxin" auf der ersten Sil-
be betont. Das hat das Berufungsgericht Jjedoch nicht
festgestellt. Es geht selbst davon aus, daBl auf "in"
endende Worte "vorwiegend" auf der letzten Silbe be-
tont werden und verweist hierzu auf "Benzin" und "Ber-
1lin", zwei der iiber 60 Beispiele, die die Beklagte auf
Seite 9 ihres Schriftsatzes vom 23. Januar 1968 aufge-
fiihrt hat. Die beil8ufige allgemein gehaltene Bemer-
kung des Berufungsgerichts, die Betonung falle in den
verschiedenen Gegenden Deutschlands unterschiedlich
aus, sagt nichts dariiber aus, ob dies auch fir die

auf "in" endenden Worte zutrifft. Auch die Kl&gerin
hat in den Vorinstanzen kein Beispiel genannt, das ei-
ne solche Annahme rechtfertigen konnte. - Ebenso gibt
der ~ in seiner allgemeinen Aussage zutreffende - Hin-
weis des Berufungsgerichts, bei Fantasieworten lasse
sich die Betonungsregel nicht eindeutig festlegen, fir
die Entscheidung nichts her., Flr die Beurteilung der
Verwechslungsgefahr ist nur eine im Bereich des Wahr-
scheinlichen liegende Betonung beachtlich (vgl. BGH
GRUR 1962, 241, 242 - Lutin). Ist der Verkehr aber da-
ran gewdhnt, auf "in" endende Worte auf der letzten
Silbe zu betonen, so wird er diese Betonung auch auf
ihm neu begegnende, auf "in" endende Fantasieworte an-
wenden., Dafiir spricht die Erfahrung. DaBl ein nennens-
werter Teil des Publikums "Boxin" auf der ersten Sil-
be betont, ist unwahrscheinlich., Muf8 man demnach da-
von ausgehen, daBl "Boxin" auf der zweiten Silbe be-
tont wird, verliert die Buchstabenfolge "oxi" - wegen
der unterschiedlichen Akzentuierung - als gemeinsames
Element der Zeichen an Gewicht, widhrend der das Klang-
bild mitprédgende Einflufl der Anfangslaute zunimmt. Da-
bei ist es schon zweifelhaft, ob das Berufungsgericht -
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auch bei seiner Beurteilung der Betonungs-
verhdltnisse - die Bedeutung der Anfangsbuchstaben zu-
treffend gewiirdigt hat; denn die "gewisse Verwandt-
schaft" der Buchstaben b und f &@ndert nichts daran,
daB beide sich klanglich erheblich voneinander unter-
scheiden und als Anfangslaute das Klangbild wesent-
lich mitbestimmen, zumal da dem f noch ein r nach-
folgt. Jedenfalls tragen die unterschiedlichen An-
fangslaute nicht unbetrédchtlich dazu bei, die Zeichen
auseinanderzuhalten.

Angesichts des unterschiedlichen Gesamteindrucks
ist die Gefahr einer betrieblichen Herkunftstau-
schung insbesondere auch im Hinblick auf die weitge-
hende Verschiedenheit der hier zu berilicksichtigenden
Warenarten zu verneinen. Es ist anerkannt, daB - auch
wenn die Vergleichswaren als gleichartig anzusehen
sind - eine Wechselwirkung zwischen dem wirtschaftli-
chen Abstand der Waren und dem Grad der Ahnlichkeit
der Bezeichnungen besteht (BGH GRUR 1968, 550, 551, 552
- Poropan m.w.N.). Grundsidtzlich ist zwar bei der Prii-
fung des Warenabstandes die Ware, flir die das bean-
standete Zeichen benutzt wird, allen eingetragenen Wa-
ren gegeniberzustellen, fiir die das Klagezeichen ge-
schiitzt ist. Das gilt indes nicht ausnahmslos, insbe-
sondere dann nicht, wenn Waren nur durch einen umfas-
senden Oberbegriff in das Warenverzeichnis gelangt sind
und diese weder zum Fertigungs- oder Vertriebsprogramm
des Zeicheninhabers gehdren, noch ein Anhalt dafir be-
steht, daB sie darin aufgenommen werden sollen. In
diesen F&dllen besteht kein AnlaB, die Sperrwirkung
des Warenzeichens weiter auszudehnen, als es das
schutzwlirdige Interesse des Zeicheninhabers an der Ver-
wendung des Zeichens in seinem Geschédftsbetrieb fordert.
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Es ist dann bei der Priifung der Verwechslungsgefahr
auf den Abstand abzustellen, den die Ware, fir die
das angegriffene Zeichen verwendet wird, zu der Ware
einhdlt, flir die das Klagezeichen tatsdchlich b e -
nutzt wird,

Im Streitfall vertreibt die Kl&gerin Spiel-, Ar-
beits- und Werkmaterial flr Kinder und benutzt nach
den Feststellungen des Berufungsgerichts das Zeichen
"Boxin" seit 1950 fiir Kunststoff-Folien, insbesondere
flir lederdhnliche Kunststoff-Folien mit wverschiedener
Oberfléachengestaltung filir Futterstoffe und Flecht-
riemchen, fir Meterware, Platten und Stanzteile. DaB
sie Jemals Auslegeware filir Fufibéden in ihrem Programm
gehabt hdtte oder auch nur beabsichtige, solche in
ihr Programm aufzunehmen, oder die von ihr unter der
Bezeichnung "Boxin" angebotene Ware sich als Auslege-
ware fir FuBbdden verwenden liefBle, behauptet sie selbst
nicht. Bei dieser Sachlage hat das Berufungsgericht -
obwohl es die Gleichartigkeit der von der Beklagten
unter der Bezeichnung "Froxi!" vertriebenen Auslegewa-
re und die im Warenverzeichnis des Klagezeichens ent-
haltenen "Kunststoff-Folien" bejaht hat - bei der Prii-
fung der Waremnnihe zu Recht - auf Seiten der Klagerin -
lediglich auf die Bastelware abgestellt, filir die das
Klagezeichen benutzt wird. Es hat jedoch die
dabei zu fordernden Abstandsgrenzen zu eng gezogen.
Die beiderseitigen Waren sind von ihrer Zweckbestimmung
her so unterschiedlich, daB sie nach ihrer wirtschaft-
lichen Bedeutung keine wettbewerblichen Beriihrungs-
punkte haben; darauf hat im lbrigen die Kl&agerin selbst
bereits im Léschungsstreit hingewiesen (I ZR 97/71).
Das gilt auch dann, wenn man berlicksichtigt, daf3 die
Klagerin "Boxin"-Meterware anbietet und diese auch zum
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Zuschneiden von Vorhédngen, Dekorationen und Tisch-
Schutzdecken empfiehlt. Daf3 sowohl die "Boxin"- als
auch die "Froxi"-Ware vom Abnehmer filir den von ihm
vorgesehenen Zweck selbst zugeschnitten werden kann,
ist kein Kriterium, das in diesem Zusammenhang von
entscheidungserheblicher Bedeutung sein kénnte. -
Die Gefahr, daB es trotz der Verschiedenheit der Wa-
ren und des Abstandes der Streitzeichen zu Verwechs-
lungen kommen konnte, wenn mit dem Bastelmaterial
"Boxin" vertraute Personen auf die Auslegeware "Fro-
xi" stoBen, ist so gering, dafl sie vernachléssigt
werden kann. Dabei ist auch zu beriicksichtigen, dafB
das Bastelmaterial der Klidgerin - soweit diese liber-
haupt den Handel einschaltet - und die Auslegeware
der Beklagten in branchenverschiedenen Fachgeschif-
ten oder unterschiedlichen Abteilungen der Kaufhé&duser
angeboten werden.

Da die Klageanspriiche schon an der mangelnden
Verwechslungsfdhigkeit der Streitzeichen scheitern,
eribrigt es sich, auf die iibrigen Revisionsriigen
einzugehen.
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III. Auf die Rechtsmittel der Beklagten ist da-
her unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
und Ab&Anderung des landgerichtlichen Urteils die
Klage abzuweisen. Die Kostenentscheidung folgt aus
§ 91 ZPO.

Kriger-Nieland Alff Merkel

v. Gamm Schwerdtfeger
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