BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL Verkiindet am
14, Juni 1968
dug,
Justizangestellter

als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

in dem Rechtsatreit

der Firmo EGINININEED @D . GEED, @B/ /lichicnstcin
vertreten durch den Verwaltungsrat Dr. Adolf SR, ’

S

Kldgerin und Revisionskligerin,

- Prozefbevollmichtigter: Rechtsanvalt Dr. (iR -

gegen

dic Firma Zahnfabrik L_ Eberhard VR

/Holstein,
Beklagte und Revisionsbeklagte,

~ ProzeBbevollmiichtigte: Rechitsanwilte Prof.Dr. -
und Dr. -0



Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf dic
mindliche Verhandlung vom 14, Juni 1968 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Pchle, Dr. Sprenkmann, Alff, Dr. Siron
und Dr. Herkel |

fiilr Recht érkannt:‘

Auf die Revision der Kldgerin wird das Urteil
des 6- Zivilsenats deg Oberlandesgerichts
Miinchen vom 20. Januar 1966 aufgehoben. Der
Rechtsstreit wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung, auch iiber die Kosten des
Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht

zuriickverwviesen.

Von Rechts wegeh

PanspntstgthgiuniPdaphgimipadioyhny

Die Kldgerin ist Inhaberin des am 13, Juni 1960
angemeldeten, aus der Abkirzung fir S R¢jED
(Iosungsmittel bestdndig) gebildeten Warenzeichens
Nr, 768 213 "§-R", das zu ihren Gunsten nach einer Um-
frage durch den Deutschen Industrie- und Handelstag auf
Grund nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung am 17. Februar
1962 fiir kiinstliche Zihne, Prothesen und Kunststoffmasscen
zur Herstellung von Zahnersatzmitteln eingetragen wordcen
ist. 8ie ist ferner Inhaberin von Zeichen, die aus den
Bestandfeil "SR" in Verbindung mit weiteren, die Firmen-
abkiirzung "Ivo" enthaltenden Zusétzen gebildet worden
sind, z.B. "SR-Ivogeal",YSR-Ivostat", "SR-Ivoiyp", "SR~
Ivopal", "3R~Ivolen™ und "Ivo-SR",



Matthias Prinz
Rechtsanwalt - www.prinz.law

Die Beklagte vertreibt ebenfalls kiinstliche Zihne
und'Zahnfﬁllmassén; dic sie zunichst ab 1957 unter den
Bezecichnungen "Dulon-IR" und "Dualit-IR", seit 1963
unter den Bezeichnungen “Promident-IRY" und "Promoluw~ILR"
angeboten hat. Der Zusatz "IR" wird nach ihrer Auffassung
vom Verkehr als Typenbeschreibung fiir "lésungsresistente"
Ausfihrungsformen des jeweiligen Artikels aufgefaBt. '

Die Kligerin hat geltend gemacht, an der Buchstaten-

gruppe "SR", die schon im Jahre 1959 ausweislich einer

Unfrage 70 % der beteiligten Fachleute als Herkunfishin-
weis bekannt gewesen sei, stehe ihr mindestens seit 1957

‘Ausstattungsschutz zu. Im Hinblick auf die iiberragende Ver-:

kehrsgeltung und diec Identitét der belderseltlgen Erzeug-
nissc miisse die klanglich und auch optisch sehr &hnliche
‘warenzeichenméBig benutzte Buchstabengruppe "LR" der Be-
klagten als verwechslungsféhig angesehen werden. Auch
habe sich die Beklagte unlauter an ihren good-will ange-
hingt. o

Nach erfolgloser Verwarnung im Friihjahr 1964 hat
die Klidgerin Klage auf Unterlassung, Auskunft und Fest-
stellung der Schadensersatzpflicht erhoben. Ihren Unter-
lassungsantrag hat sie spater dahlngehenﬁ formuller
daB der Beklagten unter Straf&nﬁrohung untersagt werden
.solle, ‘ »

"Promident" fiir kimstliche Zshne aller Art und
YPromolux" fiir Prothesenkunststoff in Vort-
kombination mit "LR" im geschiftlichen Verkehr
zu verwenden und auf den Verpackungen dieser
Waren anzubrlngeno '
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Dic Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Sie hat
geltend gemacht, eine Verwechslungsgefahr sei fiir den
beteiligten fachkundigen Verkehr nicht zu befiirchten,
da der urspriinglich enge Schutzumfang des Klagezeichens
auch durch dessen Verkehrsdurchsetzung nicht erweitert
worden sci, zumal auf dem einschligigen Warengebict
weitere Buchstabengruppen - z.B. "ILuxupalit CL", “Anato-
form-HS", "Idodens-~RS" -~ und schon seit 1957 dic ange-
griffenc Buchstabengruppe in Verbindung mit durchge-
setzten Warenzeichen verwendet wilrden. Etwaige Unter-
lassungsanspriiche der Kldgerin seien verwirkt, da sio;
die Beklagte, bereits bis zur Bekanntmachung des Klagc-—
zeichens fir etwa 1,4 Millionen DM LR-Artikel umgesctzt
und laufend fir ihre lOsungsresistenten Dentalkunststoffe
_gevorben habe. Fir die weiteren Antrige fehle das erfor-
derliche Verschulden. Der Vorwurf unlauteren Anhéngens
gehe schon deshalb fehl, weil lediglich eine schon jahre-
lang vor Eintragung des Klagezeichens begonnene EFenutzung
fortgesetzt worden sei.

Landgericht und Oberlandesgericht haben die Klagec:
abgewiesen. Mit ihrer Revision, deren Zurlickwelsung
die Beklagte beantragt, verfolgt die Kligerin ihr Klage-
begehren weiter. '

- GO s B G ey e G G - G - G o o G

I. Soweit das Klagebegehren auf diejenigen VWaren-
zeichen gestiitzt wird, die aus der Buchstabengruppe "SR"
‘in Verbindung mit weiteren, die Firmenabkiirzung "Ivo"
enthaltenden Bestandteilen bestehen, hat das Berufungs-
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gericht zu Recht cine Verwechslungsgefahr verneint. Denn
die Klagezeichen, z.B, "SR-Ivopal', einersecits und die
angegriffenen Bezeichnungen "Promident ILR" und "Promolux
LR" unterscheiden sich ihrem Gesamteindruck nach der-

art erheblich voneinander, daB die beteiligten Verkehrs—
kreisc, n#mlich fachkundige Zahnérzte, Dentallaboratorien
u, dgl., nicht verleitet werden, irrtimlich auf eine
Herkunft aus der gleichen Betriebsstéitte oder auf das
Bestehen irgendwelcher Zusammenhdnge zwischen den
beiderseitigen Unternehmen zu schlieflen., Da nicht einmal
dic Buchstabengruppen in den beiderseitigen Zeichen iiber-
‘einstimmen, scheidet auch die Mdglichkeit aus, daf der
Verkehr trotz des unterschiedlichen Gesamteindruckes

aus der Verwendung eines iibereinstimmenden charakteristi-
schen Stammbestandteils irrig folgernm kdnnte, die abwei-
~ chenden iibrigen Zeichenbestandteile sollten lediglich
verschiedene Warensorten desselben Herstellers kenngecich~-
" nen (gog. Serienzeichen). ‘

IT. Die Entscheidung hé@ngt sonach davon ab, ob das
Zeichen "S-R" fiir sich allein eine derart starke Kenn-
zeichnungskraft aufweist, daB die beteiligten Verkehrs—
kreise Gefahr laufen, die fiir identische Waren benutzten
angegriffenen Zeichen in unmittelbarem oder wenigstens
in mittelbarem Sinne mit ihm zu verwechseln.

1, Dazu stellt das Berufungsgericht zundchst fest,
daf die Beklagte den Bestandteil IR, der allein eine
‘Veruechslungsgefahr begrinden kénnte, nicht als waren-
beschrelbende Angabe, sondern uarenzelchenmﬁﬁlg verven-—
‘de, ohne daB cs dabei auf die noch in anderem Zysammen-
T“hang zu crorternde Frage eingeht, ob der fachkundige



VYerkehr auf dem in Rede stchenden Warengebiet an Typen-
bezeichnungen in Gestalt von Buchstabengruppen gewodhnt
~ist und in dem angegriffenen Bestandteil nicht eincn
Herkunftshinweis, sondern cine derartige Typenbezeich-
nung fir cin Spezialprodukt erblicken kdnnte (vglg dazu
auch den zur Verdffentlichung beatimmten Beschluf Ib 4B
14/66 vom 4. Oktober 1967 — Praliné).

Nach den weiteren Ausfithrungen des Berufungsge-
richtes s0ll aber schon zwischen den beiderseitigen
Buchstabengruppen "S-R" und "IR" jedenfalls keine Ver-
wechslungsgefahr bestehen., Das von Haus aus nicht
schutzfdhige Klagczeichen habe zwar infolge Verkechrs-
durchsetzung Schutsz erlangt. Dieser Schutz wnfasse aher
grundsdtzlich nicht die einzelnen Buch:staben, sondern nur
die im Verkehr durchgesctzte Buchstabengruppe in ihrer
_Gesamthoit° Da der Schutzbereich einer solchen Buchstabai-
gruppe im .allgemeinen eng zu ziehen sei, entfalle cine
- Verwechslungsgefahr grﬁndsétzlich schon dann, wenn sich
bei einem ebenfalls nur aus zwei Buchstaben bestehenden
Gegenzeichen nur ein Buchstabe nach Klang und Sinnbild
hinreichend von dem entsprechenden Buchstaben des Klage-
zaichens unterscheide. Im Streitfall geniigten bereits
die klanglichen wie optischen Untexrschiede zwischen
S und L, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliefen,
insbesondere auch unter Berlicksichtigung des geschirften
Unterscheidungsvermogens, das bei derartigen Zeichen beim
Verkehr vorausgesetzt werden kbnne. Mit dem Landgericht
gel zusidtzlich zu beriicksichtigen, daB der Abstand durch
die Zusitze "Promident" und "Promolux" noch vergriBert
werde und daB die bheteiligten fachkundigen Verkehrskrcisc
erfahrungsgemifl daran gewohnt seien, genauer auf diec Her-
kunftshinwveise bei den ihnen unterbreiteten Warenange-



boten zu achten., Wenn e¢s ferner der Klégerin gelungen sci,
das Klagezeichen trotz der von der Beklagten bercits scit
1957 verwendeten Puchstabengruppe LR im Verkchr durch-
zusetzen, so spreche schon dieser Umstand dafir, daf sich
der Verkehr bereits an das Nebeneinanderbestchen beider
Zeichen gewthnt habe und ihm ein Auseinanderhalten mog—
lich gewesen sei., Ohne Riicksicht darauf, ob das Klage-
zeichen durch Drittzeichen mit Buchstabengruppen ge-
schwdcht worden sei, k6nne daher eine Verwechslungsge-
fahr nicht anerkannt werden. DPa eine solche Gefahr nicht
bestehe und da daher auch der Gesichtspunkt der Verwidsse-~
rungsgefahr nicht durchgrecife, komme es auf die Prage,
oh die Kidgerin cine besonders starke, iliberragende Ver-
‘kehrsgeltung erworben habe, und auf die Beéweisangebote

- der Klégerin hierzu nicht an.

2. Diese Wirdigung des Berufungsgerichtes wdrc aus
Rechtsgriinden im Ergebnis dann nicht zu beanstanden,
wenn sein Ausgangspunkt zutrdfe, daB der Schutzbereich
des Klagekennzeichens eng zu ziehen sei; denn dann kdnnte
die Abweichung innerhalb der Buchstabengruppen im Vercin
mit den von der Beklagten benutzten weiteren Bestandtcilen
genligen, um im fachkundigen Verkehr Verwechslungsgefahren
auszugchlieBen. Dieser Ausgangspunkt des RBerufungsgerichto
wird aber von der Revision mit Frfolg angegriffen:

-Es ist zwar vichtig, daB8 die Buchstabengruppe dec
Klagekennzeichens von Haus aus schutzunfihig und crst
’im_ﬁege der Verkehrsdurchsetzung eintragungsféhig ge—
‘worden ist. Dem Berufungsgericht mag fermer darin beizu-

treten sein, daB derartige Zeichen trotz Verkehrsancr-
- kennung vielfach nur ein begrenzter Schutzbereich getiihrt




und dafl daher schon verhdltnismiiig geringfiigige Unter-
schiedec zur Verneinung der Verwechslungsgefahr ausrcichen
konen! vgl, Baunmtach/Hefermehl, WZG, 9. Aufl., Anm. 39
. 69 zZu § 4). Diese Erfahrungsregel 1iBt sich aber
nicht schematisch und ohne Riicksicht darauf anwenden,
" ob und inwiefern sich der Verkehr veranlaft sieht, auf
. feinere Unterschicde zu achten. Sie mag namentlich dann
‘heranzuzichen gsein, wenn der Verkehr an entsprechende
Symbole als Typenbezeichnungen u. dgl. gewthnt ist
oder wenn das Zeichen seiner Art nach so beschaffen ist,
dall der Verkehr ihm nur unter genauerer Beachtung seincr
- Gestaltung individuclle Unterscheidungskraft beilegen
kann. Gelingt es aber, eine Buchstabengruppe im Verkchr
stark durchzusetzen und sind keine Umstdnde ersichtlich,
die den Verkehr zur Beachtung feinerer Unterschiede
nvtigen ktnnten, dann bestelit kein rechtlich begriind-
barer Anlafl, diesen Zeichen nur einen engen Schutzbe-—
- reich zuzumessen.

Die gegenteilige Auffassung des Berufungsgerichto
beruht danach auf einer Verkennung des § %1 WZG. Das
Berufungsgericht hatte die Beweisangebote der Klégerin
iiber die erhebliche Sthrke der Verkehrsgeltung nicht
alg unerheblich begzeichnen und auch nicht dahingestellt
sein lassen diirfen, ob und wie weit auf dem einschligigen
Gebiet der Verkehr mit dem Gebrauch von Buchstabengruppen
rcechnet. und welche Bedeutung er ihnen beimift., Erst damn
- 148t gich auch mit hinreichender Sicherheit beurtcilen,

welche Bedeutung fiir die Frage der Verwechslungsgcefanr
dem Umsgtand zukommt, daB die fraglichen Zeichen nur
Fachleuten gegeniibertreten. Soweit das Berufungsgericht
aus dem Nebeneinanderbestehen der beiderseitigen Zeichen



seit 1957 dic Fihigkeit des Verkehrs herleitet, diesc
augeinanderzuhalten, hidtte es - wie die Revision zu
Recht bemingelt - Feststellungen dariiber treffen milssen,
ob die Beklagte ihre Euchstabenkombination iiberhaupt -
im Vergleich zur Verwendung der Klagekennzeichnung -

in einem solchen Umfang benutzt hat, da8 der Verkehr
tatsdchlich zur genaueren Unterscheidung gendtigt war.
Hatte diese Mitbenutzung keinen wesentlichen Einfluf,

- haben auch dritte Mitbewerber nicht in groferem Umfang
,ehtsprechende Buchstabengruppen verwendet, fehlt ferner

- gin fiir den Verkehr erkennbares Freihaltebediirfnis und

hat die Klégerin fir ihr Zeichen tatsiichlich starke
Verkchrageltung errungen, dann miiBte von einer starken
Kennzeichnungskraft des Klagezeichens ausgegangen werden.

Eine starke Kennzeichnungskraft des Klagegzcichens
ist nicht erst, wie das Berufungsgericht anzunehmen
~gcheint, fir den Gesichtspunkt der sogenannten Verwissc-—
rungsgefahr bed_eutsam° Dieser wiirde iliberhaupt nur dann
eingreifen, wenn der Schutz iiber den Bereich gleicharti-
ger Waren hinaus erstreckt werden sollte. Handelt es sich
hingegen - wie im Streitfall ~ um zeichenrechtliche An-
spriiche im Rahmen der zeichenrechtlichen Warengleichar-
tigkeit, dann bewirkt die Sférkung der Kennzeichnungs~
kraft erfahrungsgemif eine Steigerung der Verwechslungs-
gefahr namentlich im erweiterten mittelbaren Sinne. Selbst
“wenn es némlich dem Verkehr gelingt, die Herkunft aus ver-
schiedenen Betriebsstétien auseinanderzuhalten, so liegt
‘doch die Gefahr nahe, daB er irrigerwveisc organisatorische
oder sonstige Verbindungen zwischen den Betriebsstidtten
vermutet, wemn cin im Verkehr bekanntes Zeichen von star-
ker Kennzeichnungskraft von einem Wettbewerber in gleci-
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cher oder verwechslungsfiéhiger Weise zur Kennzeichnung
gleicher Waren verwendet wird.

Diese Gefahr kommt gerade auch im Streitfall in
Betracht, sofern der Klégerin fiir ihre Buchstabengruppc
starke Kennzecichnungskraft zustehen sollte. Insbesondcre
kann dem Berufungsgericht nicht allgemein darin gefolgt
werden, daB bei einer aus zwei Buchstaben bestehenden
Kenngeichnung grundsitzlich bereits die Unterscheidbar-
keit eines der beiden Buchstaben geniige, um die Gefahr
von Vervechslungen auszurdumen. Mafgeblich bleibdt stets
der EinfluB, den die Abweichung auf den Gesamteindruck
ausiibt. Insowelit Uberwiegen aber im Streitfall die
Gemeinsamkeiten zumindest in klanglicher Hinsicht
= gleiche Vokalfolge und gleicher SchluBbestandteil beil
es~er und el-er - derart,;: daB sich nach dem Gesamtein-
druck die Gefahr von Verwechslungen zwischen den beider-
geitigen EBuchstabengruppen unter Beriicksichtigung der
im gegenwdrtigen Abschnitt des Rechtsstreits zu unter-
stellenden Kennzeichenstérke des Klagezeichens und der
die Verwcchslungsgefahr erhdhenden Identitit der Spezial-
waren (vgl. dazu BGH GRUR 1957, 488, 490 - MHZ) nicht
ausschlieBen léB8t. Dic weiteren Zeichenzusdtze YPromi-
dent” und "Promolux" in den angegriffenen Zeichen migen
zwar dagu fihren, daf der Verkehr die Herkunft aus eincr
'anderen Betriebsstiitte zu erkennen vermag. Da aber dic
Buchstabengruppe nicht in den 3ngegriffenen Bezeichnungen
'&ntergegangen ist, sondern ihre Selbstﬁndigkeit behalten
hat und ihrerseits in verwechslungsféhiger Weisc mit den
Klagezeichen iibereinstimmt, bleibt zumindest die Gefahr
‘von Vérwechslungen in dem erdrterten mittelbaren Sinnc
bestehen (vgl. auch EGH Betrieb 1967, 1976, 1977 - Maggi;
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forner GRUR 1954, 123, 125 - Auto-Fox).

Nach allcdem muBte das angefochtene Urteil auf-
gehoben und die Sache zur weiteren Aufklirung an das
Berufungsgericht zuriickverwiesen werden.

Pehle Sprenkmann ALLS

Simon Merkel
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