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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 79/70 URTEIL Verkiindet am
17. Dezember 1971
Spengler
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschiftestelle

in dem Rechtsstreit

der Firma D@ Essenzfabrik Leo Geill® & Co. KG,

DGR, R@strase 9, vertreten durch die DEIP
Essenzfabrik Leo Ggg® GmbH, diese vertreten durch

den Geschiiftsfiihrer Leo G4y, D@l , R@Pstrase 9,

Beklagten und Revisionsklégerin,
- ProzeBbevollméichtigter: Rechtsanwalt Dr. (P -

gegen

die Firma Johann Nikolaus R, Essenzfabrik und
Obstverwertung, H@llR, L@EERstrase 20,

Kldgerin und Revisionsbeklagte,
- ProzeBbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Dr. — -



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der I, Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die miindliche Verhandlung vom 17. Dezember 1971 unter
Mitwirkung der Senatsprédsidentin Dr. Krliger-Nieland
und der Bundesrichter Al1ff, Dr. Merkel, Dr. Schonberg
und Dr. Frhr. v. Gamm

fiir Recht erkannt:

Auf die Rechtsmittel der Beklagten werden
das Urteil des 2. Zivilsenats des Ober-
landesgerichts Dusseldorf vom 8. Mai 1970
aufgehohen und das Urteil der 1. Kammer
fiir Handelssachen des Landgerichts Wupper-
tal vom 24. Juni 1969 abgelindert.

Die Klage wird abgewiesen.
Die Kl&gerin trdgt die Kosten des Rechts-
streits.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Kl&égerin ist Inhaberin des seit dem Jahre 1909
fir Fruchtessenzen, Fruchtextrakte und alkoholfreie
Getrinke unter der Nummer 115 674 beim Deutschen Pa-
tentamt eingetragenen Wortzeichens "Messinetta". Un-
ter diesem Zeichen vertreibt sie an verarbeitende Un-
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ternehmen den Grundstoff zur Herstellung eines Zitronen-
Fruchtsaftgetrédnkes. Sie liefert diesen Unternehmen auf
Wunsch auch Flaschenetiketten, die mit diesem Zeichen
versehen sind fir die Verwendung auf den Flaschen, in
denen die aus den Fruchtessenzen und/oder -extrakten
hergestellten Fruchtsdfte abgefiillt und an Endverbrau-
cher vertrieben werden.

Die Beklagte vertreibt seit dem Jahre 1967 - eben-
falls an weiterverarbeitende Betriebe - eine Essenz zur
Herstellung eines Zitronen-Fruchtsaftgetrénkes, die sie
warenzeichenmdfig als "Messina-Perle" bezeichnet. Auch
sie liefert dabei, wie die Kldgerin, Flaschenetiketten
mit ihrer Bezeichnung fir den Flaschenverkauf an Endver-
braucher.

Die Kl&dgerin sieht darin eine Verletzung ihres
Warenzeichenrechts, weil Messina als der charakteri-
sche Bestandteil der von der Beklagten verwendeten
Bezeichnung mit Messinetta klanglich, zumindest aber
unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens verwechs-
lungsfdihig sei oder wenigstens die Annahme naheliege,
beide Betriebe hingen wirtschaftlich, organisatorisch
oder finanziell zusammen. Die Kldgerin hat deshalb be-
antragt,

der Beklagten bei Meidung von Strafen zu
untersagen, im geschiiftlichen Verkehr das
Wortzeichen "Messina" allein oder in Ver-
bindung mit den Worten "Perle-neu" oder
anderen Worten zu benutzen, sowie Ver-
packungen, Umhiillungen, Ankiindigungen,



Preislisten mit dem Wortzeichen "Messina"
zu versehen oder in der derart gekennzeich-
neten Weise in den Verkehr zu bringen, so-
wie in Werbezeitschriften, insbesondere in
der Mineralwasserzeitung, dem Nachrichten-
blatt des Bundesverbandes der deutschen
Erfrischungsgetrdnkeindustrie e. V. und

in der Zeitschrift "Brauwelt" - Zeitschrift
fir das gesamte Brauwesen - mit dem Wortzei-
chen "Messina" allein oder in Verbindung
mit den Worten "Perle-neu" oder anderen
Worten zu werben.

Die Beklagte hat eine unmittelbare Verwechslungs-
gefahr nach dem Wortklang in Abrede gestellt, insbe-
sondere mit der Behauptung, ihre Bezeichnung "Messina"
sei dem Verkehr als Stadtname und Zentrum des Siid-
fruchthandels so bekannt, daB etwaige Anklinge wegen
dieser allgemeinen Bekanntheit und des daraus gefol-
gerten Sinnes als Herkunftsangabe Verwechslungen nicht
befilirchten lieSlen. Soweit "Messinetta" als Verkleine-
rungsform des Zeichens "Messina" empfunden werde, greife
der Gesichtspunkt des Serienzeichens nicht durch, da
"Messina" in "Messinetta" nicht eigenstidndig hervor-
trete, vom Verkehr nicht als selbsténdig kennzeichend
empfunden werde und schlieBlich Messina als Herkunfts-
angabe nicht schutzfihig sei und deshalb bei Priifung
der Verwechslungsgefahr nicht beriicksichtigt werden
dirfe. DaB keine Verwechslungsgefahr bestehe, gehe auch
daraus hervor, daB die Klédgerin das seit 3 bis 4 Jahren
in starkem MaBe im Verkehr benutzte Zeichen "Messina-
Silber" der CqjEB-Fruchtsaftgetrinke GmbH, K¢,




das ebenfalls fiir die hier einschlédgigen Waren benutzt
werde, nie angegriffen habe. Diese Firma habe seit 1910
auch ein Warenzeichen fiir "Messina-Gold" besessen, das
zwar aufgegeben, doch im grofien Umfange verwendet worden
sei,

Das Landgericht hat unter Abweisung des weiter-
gehenden Klageantrags der Beklagten untersagt, die Be-
zeichnung "Messina-Perle" in der angegebenen Weise zu
benutzen. Die dagegen gerichtete Berufung der Beklag-
ten hat das Oberlandesgericht durch das angefochtene
Urteil zurlickgewiesen. Mit der Revision verfolgt die
Beklagte ihren Klagabweisungsantrag weiter. Die Klé-
gerin beantragt, die Revision zuriickzuweisen.

Entscheidungsgriinde

I. Das Berufungsgericht verneint eine unmittelbare
Verwechslungsgefahr in dem Sinne, daB die beiden Be-
zeichnungen "Messinetta"™ und "Messina-Perle" von den Letzt-
verbrauchern, auf deren Auffassung es hier ankomme, als
Zeichen miteinander verwechselt werden kénnten. Es priift
dazu den Gesamteindruck beider Bezeichnungen im Hinblick
auf eine etwaige Ubereinstimmung im Wortklang, wobei
es auf seiten der Beklagten auch den Bestandteil "Perle"
in die Beurteilung einbezieht, weil dieser Bestandteil
zwar fir ein solches Getrdnk als Hinweis auf den Kohlen-
sdure-Gehalt oder als Qualitdtshinweis nicht besonders
kennzeichnungskrdftig sei, sich aber doch auf den Gesamt-
eindruck auswirke. Auf dieser Grundlage bestehe zwar eine
Ubereinstimmung in den Anfangsbuchstaben "Messin", die



aber durch die zusidtzliche Silbe von Messinetta gegen-
iber Messina, die auch zu einer anderen Betonung als bei
Messina fiihre sowie durch den zus&tzlichen Bestandteil
Perle soweit aufgehoben wiirde, daf8 nicht die Gefahr be-
stehe, daf3l ein beachtlicher Teil der angesprochenen
Verkehrskreise die Zeichen als solche verwechsle.

Diese Ausfiihrungen greift die Revision als ihr
ginstig nicht an, sie sind auch aus Rechtsgriinden nicht
zu beanstanden.

II. 1. Dagegen beJjaht das Berufungsgericht unter
dem Gesichtspunkt des Serienzeichens eine Verwechslungs-
gefahr in dem Sinne, da8 ein nicht unerheblicher Teil
des Verkehrs annehmen kdnne, es handele sich zwar um
verschiedene Zeichen, die aber auf die Herkunft aus
demselben Betrieb hinwiesen und lediglich verschiedene
Erzeugnisse desselben Betriebes bezeichneten. Dazu
stellt es in tatsdchlicher Hinsicht fest, der Verkehr
sehe im Klagezeichen eine Abwandlung der angegriffe-
nen Bezeichnung dahingehend, da8 Messinetta eine Ver-
kleinerungsform von Messina sei. Es stiitzt diese Fest-
stellung mit der Erwligung, weiten Bev@lkerungskreisen,
auch soweit sie nicht {iber italienische Sprachkennt-
nisse verfiigten, sei die Silbe "etta" als eine in der
italienischen Sprache iibliche Verkleinerungsform be-
kannt, insbesondere durch den Gebrauch bei weiblichen
Vornamen im Rahmen der Unterhaltungs-~ und Schlager-
musik. Die Verkleinerungsform, so fiihrt das Berufungs-
gericht weiter aus, sei besonders geeignet, den Eindruck
zu erwecken, das in dieser Form gehaltene Kennzeichen
gehdre zum selben Betrieb wie das Grundwort. Das gelte,



gleichgiiltig, ob die Zeichen als Fantasiezeichen
aufgefaBt wirden oder ob sie einen begrifflichen
Inhalt hidtten. Gerade wegen der Verkleinerungsform
verbinde sie der Verkehr in dieser Weise miteinan-
der. Im Streitfall erscheine, weil es sich um Ge-
trédnke handele, eine Abwandlung des Stammwortes

in die Verkleinerungsform durch denselben Herstel-
ler auch durchaus naheliegend. So kdnne leicht an-
genommen werden, daB der Hersteller mit Messinetta
eine verfeinerte Art eines Fruchtsaftgetrédnkes ge-
geniiber der mit Messina bezeichneten Ware bezeich-
nen wolle oder es konne der Gedanke an Getrdnke in un-
terschiedlich groBSen Flaschen als Grund fiir die Ab-
wandlung aufkommen,

2. Diese Ausfilhrungen werden von der Revision
mit Erfolg beanstandet, weil sie den Begriff des Se-~
rienzeichens zu weit ausdehnen. Wie in der Pentavenon-
Entscheidung (BGH GRUR 1969, 40, 41) ausgefiihrt, ist
bei der Annahme eines Serienzeichens Zuriickhaltung
am Platze. Voraussetzung ist stets, daB8 die nach ihrem
Gesamteindruck nicht verwechselbaren Vergleichszeichen
den gleichen Wort- oder Bildstamm haben und da88 dieser
Stammbestandteil herkunftskennzeichnende Kraft in dem
Sinne besitzt, daB er im Verkehr auf den Geschiéftsbe-
trieb des prioritédtsédlteren Zeicheninhabers hinweist
(BGHZ 34, 299, 302 - Almglocke; BGH GRUR 1967, 660,
661 - Sirax, st. Rspr.). Im Streitfall fehlt es be-
reits an einem gemeinsamen Stammbestandteil. In der
Rechtsprechung ist anerkannt, daB eine bloBe Ahnlich-
keit der Stammbestandteile beider Zeichen nicht geniigt,
diese vielmehr zumindest wesensgleich sein miissen, wdh-



rend andererseits nur geringfligige Abweichungen, die
den Stammbestandteil nicht in seinem Wesen ver#ndern
und dem fliichtigen Verkehr nicht auffallen, der Annahme
eines Serienzeichens nicht entgegenstehen (vgl. u. a.
BGH GRUR 1962, 241 - Lutin/Ludigran; BPG 2, 225; ZORRO/
COZURO; BPG 6, 248 - Rhemoclub/Renoline). Im vorliegen-
den Fall soll der Verkehr nach den Ausfiihrungen des Be-
rufungsgerichts den Stammbestandteil in dem Wort Messi-
na erblicken. Da das Klagezeichen Messinetta aber die-
sen Bestandteil nicht unmittelbar enth#lt, dieser viel-
mehr erst durch eine vom fliichtigen Verkehr nicht ohne
weiteres zu erwartende Gedankenoperation begrifflich
erschlossen werden miiBte, wiirde der Begriff des Serien-
zeichens iUber die vorstehend aufgezeigten und im Interesse
der Rechtssicherheit zu beachtenden Grenzen hinaus aus-
gedehnt werden, wenn man es zulassen wiirde, als Stamm-
bestandteil eines Serienzeichens bereits den Begriff
anzusehen, aus dessen Abwandlung durch Wahl der Verklei-
nerungsform das prioritédtsédltere Zeichen gebildet wor-
den ist. Insbesondere wiirden zusédtzliche, die Rechts-
sicherheit im Zeichenrecht erschwerende Schwierigkeiten
entstehen, wenn der angebliche Stammbestandteil einem
prioritdtsédlteren Zeichen entnommen wird, das diesen
Bestandteil nur in einer Abwandlung enthdlt, der so
gewonnene Bestandteil aber eine fiir Waren der frag-
lichen Art schutzunfdhige btrtliche Herkunftsangabe dar-
stellt, gleichwohl aber allein aus einer Ubereinstimmung
in diesem Bestandteil eine Verwechslungsgefahr hergelei-
tet wird. Ob in einem solchen Falle in Rahmen der Prii-
fung der Verwechslungsgefahr die schutzunfiéihige Angabe,
wie das Berufungsgericht meint, in die Beurteilung ein-
bezogen werden miiBte, oder ob dies aus Rechtsgriinden

ri



nicht zul#ssig sei, wie die Revision meint, bedarf hier
keiner Erdrterung, weil nach den Feststellungen des Be-
rufungsgerichts Verwechslungsgefahr hier allenfalls

iber die Rechtsfigur des Serienzeichens in Betracht kommt,
hier aber - wie dargelegt - ein Serienzeichen schon des-
halb ausscheidet, weil es an einem entsprechenden Stamm-
bestandteil fehlt.

Einer Zurilickverweisung der Sache an das Berufungs-
gericht bedurfte es bei dieser Sachlage nicht, vielmehr
war die Klage auf die Revision hin unter Aufhebung des
Berufungsurteils und Ab#nderung des iandgerichtlichen
Urteils abzuwelsen.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91, 97 ZPO.

Kriiger-Nieland A1ff Merkel
Schénberg v. Gamm
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