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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 81/71 URTEIL Verkiindet am

2. Februar 1973
Spengler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma M GmbH, Gummi- und Plastikwerke, H({ D,
GElERstrate @, vertreten durch ihren Geschiftsfiihrer,
Dr. Hans Guilililii}, 'S, CEER:strztc @,

Klédgerin und hevisionsklégerin,

-~ ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. D -

g egenrn

die Firma ENSNENE Grbl, (MR RGN/ Cdw., vertreten
durch ihren Geschaftsfithrer, Karl D4R, daseltst,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (D -




Der I. Zivilsenat des Dundesgeric:tshofs hat aus
die mindliche Verhandlung vom Z. Februar 1973 durc:.
die iiichter Al1ff, Dr. Sprenkmann, Dr. Schonberg,

Dr. Frhr. v. Gamm und Schwerdtfeger

fiir Recht erkannt:

Auf die Rechtsmittel der Kl&gerin
werden das Urteil des 13, Zivil-
senats in Darmstadt des Oberlandes-
gerichts Frankfurt am Main vom

10, MErz 1971 aufgehoben und das
Urteil der 1. Kammer fiir Handels-
sachen des Landgerichts Darmstadt
vom 16, Mai 1970 abgeindert.

Die D'eklagte wird verurteilt, es zZu
unterlassen, unter der DBezeicihmung
"Erotex" Prédservative in Verkeiir

zu bringen oder feilzuhalten.
Die Kosten des Rechtsstreits werden

der seklagten auferlegt.

Von recnts wegen

Tatbestand

Die Kldgerin stellt Prédservative her und vertreit:
sie unter dem Warenzeichen "Protex", Das Zeichen gendrte
von 1530 bis 149 zum Warenzeichenbestand der Firma
‘@ AC und wurde im Jahre 1952 von der Hanseatischen
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Gummiwarenfabrik Gmbli Iremen neu angemeldet und flr
diese am 9. Dezember 1953 unter der Nummer <49 ¢4
fiir die Warenklasse "iiygienische Gummiwaren" einge-
tragen. Infolge einer Firmendnderung ist nunmehr die
Kldgerin eingetragene Inhaberin des Zeichens.

Die Beklagte vertreibt gleichfalls Prdservative.
Sie kauft diese ein und verkauft sie weiter. Die von
ihr vertriebene Ware kennzeichnet sie mit der Bezeich-
nung "Erotex", die sie zur Eintragung als Warenzeichen
angemeldet hat., Auf den Widerspruch der Kl&dgerin hat
das Deutsche Patentamt durch BeschluB vom 26. November
1969 die Eintragung des angemeldeten Zeichens "Erotex"
wegen zeichenrechtlicher Ubereinstimmung mit dem Zeichen
"Protex" versagt. Die Erinnerung der Beklagten ist zu-
riickgewiesen worden. Das Bundespatentgericht hat durch
BeschluB vom 22, Februar 1972 - 26 W (pat) 184/70 -
die von der Beklagten als Anmelderin eingelegte Beschwerde
zuriickgewiesen,

Die Kl&dgerin verlangt von der Beklagten, es zu
unterlassen, das Wort "Erotex" als Warenkennzeichnung
zu verwenden, da diese Bezeichnung mit ihrem Zeichen
"Protex" verwechslungsfghig sei.

Die Beklagte hat geltend gemacht, die beiden Dezeich-
nungen eigene brancheniibliche Endsilbe "-tex" k&nne als
warenbeschreibende Beschaffenheitsangabe keine Verwechs-
lungsgefahr begrinden. Da die KlZgerin gegen andere ver-
wecnslungsfdhige Zeichen nicht vorgegangen sei, habve sie
selbst den Schutzumfang ihres Zeichens eingeschrénkt.

Eine Verwechslungsgefaiir sei wegen der unterschiedlichen
Klangwirkung und des abweichenden Sinngehalts beider “orte
nicht gegeben,
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Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Im zweiten Rechtszuge hat die Kl&gerin vorgetragen,

fiir beide Zeichen sei die Bucistabenfolge "-rotex" klang-
lich bestimmend. Der harte Sprenglaut P komme bei einer
fliichtigen Aussprache des Wortes "Protex" klanglici meist
nur schwach zum ‘'rapen; der Anlaut E des Zeichens "Erotex"
kénne als Verlegenheitslaut mif3deutet werden. Entscheidend

sei, daB die letonung beider eiciien auf den Endsilben
"-rotex" liege. Ieine der beiden DBezeichnungen enthalte
einen ohne weiteres und unmittelbar erfafBbaren tfegriffs-
inhalt.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Hldgerin
zurlickgewiesen,

Iiit der Revision verfolgt die Kldgerin ihren Klage-—

antrag weiter. Die Beklagte bittet um Zurlickweisung des

recrtsmittels,

Intscneidungsgriinde

I. Das ZSerufungsgericht stlitzt seine Auffassung, cald
eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Warenzeichen Protex
der Fl&igerin und der von der DPeklagten zur Warenkennzeich-
nung benutzten Bezeichnung Erotex nicht bestehe, unter ande-
rem auf den geringen Schutzumfang des Warenzeichens. Dieses
sei durch den Gebrauch Zhnlicher Bezeichnungen in seiner
Kennzeichnungskraft geschwdcht (BU © oben u. ZU ~/7).

Leim Vergleicii der sich gegeniiberstehenden “ezeiciiun—
gen geht das Berufungsgericit von deren Gesamteindruck aus.
Es beginnt mit der Priifung des Schrifthnildes
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und filhrt aus, beide Worte hdtten zwar die gleiche Fuch-
stabenzahl und unterschieden sich nur in den Anfangs-
buchstaben., Diese seien sich zudem bel GrofBschreibung
recht dhnlich, da zwischen P und E die einzige Abwei-
chung in der Schreibweise der Basisstrich des E sei. Im
Schriftbild wichen sie daher nur geringfligig voneinander
ab. Gleichwohl bestehe keine Verwechslungsgefahr. Denn
der Betrachter richte sein besonderes Augenmerk auf den
Jjeweiligen Anfangsbuchstaben eines Wortes. Sodann werde
auch der fliichtige Leser die unterschiedliche Silbenzahl,
die verschiedene Vokalfolge und den verschiedenen Sinn-
bezug der Worte sofort erkennen, Wiahrend Erotex eine
deutliche und auch flr wenig gebildete Verbraucher er-
kennbare Beziehung zu Eros und Erotik aufweise, werde
der ersten S5ilbe des Warenzeichens der Kl&gerin die Be-

deutung von "fUr" oder "zum Schutz" beigemessen werden,

Auch in klanglicher Hinsicht bestehe
keine Verwechslungsgefahr. Hei der wohl meist iitlichen
Aussprache des Wortes Erotex liege - dhnlich wie bei
Ercs - die Betonung auf der ersten Silbe, dem E. In
diesem Falle seien Klangrhythmus und Klangwirkung der
zu vergleichenden Bezeichnungen deutlicn verschieden.
Denn Erotex werde betont dreisilbig, Protex hingegen
mit wohl meist nur scihwach anklingendem P zweisilbig
ausgesprochen. liinzu komme die unterschiedliche Vokal-
folge e-o-e und o-e. Freilich weise die Kl&gerin darauf
hin, dafB3 auch die Aussprache des Wortes Erotex mit Be-
tonung auf der zweiten Silbe, #dhnlich dem Wort erotisch,
durchaus nicht selten sei. In diesem Falle trete der am
Wortanfang stehende Vokal E zwar nicht mehr so hervor,
aucn gewinne der Klangrhythmus beider Bezeichnungen an
ihnlichkeit. Dennoch sei auch bei dieser Aussprache eine
Verwechslung nicnt zu befiirchten. Zundchst werde auch
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der fliichtige Horer ohne weiteres bemerken, dal3 das #ort
Erotex mit einem Vokal und nicht mit einem Konsonanten
beginne. Sodann werde ihm die unterschiedliche Silben-
zahl nicht entgehen. Vor allem aber werde ihm wegen des
eindeutigen Sachbezuges des Wortes Erotex auf Eros bzw.
Erotik der unterschiedliche Sinnbezug der beiden bezeich-
nungen sofort als deutliches Unterscheidungsmerkmal be-
wul3t., Anders als das Warenzeichen Protex, das allenfalls
einen Sachbezug auf "Pro" = "fir", "fordernd" oder "zum
Schutz" aufweise, enthalte Erotex die deutliche Ankniipfung
an die Begriffe Eros oder Erotik. Diese Ankniipfungsmog-
lichkeit trage nicht nur zu einer erheblichen Minderung
der Verwechslungsgefahr bei, sondern fiihre zu inrem Aus-
schlufl,

IT. Diese Ausfiihrungen werden von der Revision mit
recht beanstandet.

1. Die Auffassung des Berufungsgerichts, das waren-
zeichen Protex der Kligerin sei in seiner Kennzeicinnungs-—
kraft geschwdcnt, weil fiir gleiche oder gleichartige ‘aren
weitere 29, zum grofBen Teil umfangreich benutzte waren-
zeichen mit der Endsilbe -tex eingetragen seiern, geht ferl.
Denn hieraus kann nicht gefolgert werden, das Zeicunen Frotex
sei als Ganzes in seiner Kennzeichnungskraft geschwicht.
Eine Schwidchung nidtte nur eintreten konnen, wenn es sich
bei den benutzten Zeichen um solche gehandelt hitte,die
dem VWort Protex dhnlich gewesen wiren. llierfiir ergibt
der Vortrag der Beklagten jedoch keinen Anhalt.

Demnacn ist davon auszugehen, dafl das Klagezeicuen
eine normale Kennzeichnungskraft besitzt.
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2. Wenn das Berufungsgericht eine Verwecnslungs-—
gefahr trotz erheblicher Anndherung der Bezeichnungen
in klanglicher Hinsicht und bezliglich des Schriftbildes
verneint hat, so beruht das - neben der Zugrundelegung
einer nur schwachen Kennzeichnungskraft des Klagezeichens -
auf folgenden Umstédnden., Einmal ist nicht berlicksichtigt,
daB3 die Kaufinteressenten beide Bezeichnungen regelmédfiig
nicht gleichzeitig nebeneinander wahrneimen und miteinan-
der vergleichen, sondern ihre Auffassung aufgrund eines
undeutlichen Erinnerungsbildes gewinnen. In diesem treten
aber regelméfiig die libereinstimmenden Merkmale mehr her-
vor als die Untersc.iede., Schliefllich vermag unter den
vorliegenden Umstiénden die Anknlipfung der Bezeichnung
Erotex an die Begriffe Erotik und erotisch nicht zu
einer Verneinung der Verwechslungsgefahr zu fﬁhreh.

vWiird berlicksicntigt, dafl sich bei gleicher Druckart
die Schriftbilder

SROTEX Frotex
CROTEX bzw. Protex

ergeben, so kann beziliglich des Schriftbildes eine Ver-
wechslungsgefahr nicht verneint werden, wenn berilicksich-
tigt wird, daB das Klagezeichen normale Kennzeichnungs-
kraft besitzt, daB die Ubereinstimmungen iiberwiegen, der
fllichtige Leser aufgrund eines ungenauen Erinnerungstildes
urteilt und daB es sich bei den Erzeugnissen der Parteien
um die gleichen Waren handelt. Zwar kommt bei Wortzeichen,
die vor allem durch den Klang und einen etwaigen Sinnge-
halt wirken, der Wirkung des Schriftbildes regelm#Big
eine geringere Bedeutung zu als bei Bildzeichen. Gleich-
wohl genligt es aber auch bei Wortzeichen zur Fejahung

cer Verwechslungsgefahr, wenn diese nach dem Schriftbild
gegeben ist (BGH GRUR 1952, 35, 36 zu III - Widia; RG




Auch in klanglicher Hinsicht besteht Verwechslungs-
gefahr, Nach den Ausfiihrungen des Eerufungsgerichts wird
das Wort "Erotex" durchaus nicht selten auf der zweiten
Silbe betont. Dies geniligt fiir die Annahme, daB ein nicnt
unerheblicher Teil der in Betracht kommenden Kiufer das
Wort in dieser Weise betont. Bei dieser Betonung kommen
sich aber die Bezeichnungen "Protex" und "Erotex" infolge
der Ubereinstimmung in der Buchstabenzahl und in der
Buchstabenfolge "-rotex" so nahe, dafB3 angesichts der dem
Klagezeichen zukommenden normalen kKennzeichnungskraft
eine klangliche Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Auch
hier ist zu berilicksichtigen, daf die Kaufer nicht beide
Bezeichnungen in Ruhe miteinander vergleichen, sondern
dafl sie ihre Vorstellung aufgrund eines ungenauen =r-
innerungseindrucks bilden. Zudem bestent immer noc: teil
einem nicht unerheblichen Teil der Kdufer beim Erwerd
derartiger Artikel eine gewisse Verlegenheit, die Ursache
undeutlicher Aussprache sein kann.

Die in doppelter Hinsicht bestehende Verwechslungs-
gefahr wird dadurch, daB die Bezeichnung "Erotex" an die
Begriffe Erotik und erotisch ankniipft, nicht in einer
Weise verringert, die zur Verneinung der Cefaur von Ver-—
wechslungen fiihrt. Hach der Rechtsprechung des Senats
kann vom unterschiedlichen Sinngehalt her eine Ausschal-
tung der durch Klang- oder Bildwirkung begriindeten Ver-
wechslungsgefahr in Betracht kommen, dies muB Jjedoch
nicht ausnahmslos der Fall sein (BGH GRUR 1966, 3
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4O zu I 2 d - Centra). Wie im "Thymopect"-Urteil (3G
GRU2 1958, 81, 82 f) ausgefiihrt worden ist, kann die
Verwecnslungsgefahr zwischen zwei Bezeichnungen, die

ginancer in der Klangwirkung nahestehen, dann entfallen,

(f



wenn durch die Bezeichnungen trotz weitgehender (berein-.
stimmung im Wortklang die Vorstellung eines abweiclienden
Schriftbildes vermittelt wird und es sich um dem Verkehr
geldufige Silben handelt, die an Worte mit verschiedenem
Sinngehalt ankniipfen, Im Streitfall besteht jedoch Ver-
wechslungsgefahr nicht nur in klanglicher Hinsicht, son-
dern auch bezliglich des Schriftbildes. Hinzu kommt, daB
nach der Feststellung des Berufungsgerichts (BU 8) der
Anfangssilbe "Pro" des Warenzeichens der Kldgerin die
Bedeutung "flr" oder "zum Schutz" beigemssen wird und

dafl die Dezeichnung der Beklagten an den Begriff "erotisc:
ankniipft. Die mit beiden Bezeichnungen verbundenen Sinnge-
ralte beziehen sich daher auf die Funktion der Ware, 3Beil
dieser Sachlage ist der Unterschied im Sinngehalt aber
nicht deutlich genug, um die klangliche und schriftbild-
liche Verwechslungsgefahr verneinen zu kdnnen,

Demnach hat das Berufungsgericht die Verwechslungs-
gefair zwischen dem Warenzeichen Protex und der von der

Beklagtern verwendeten Bezeichnung Erotex zu Unrechit ver-
neint.

5. Die Beklagte verletzt daher durc.. das Versehen
der Verpackung ilirer Waren mit der Bezeicimmung Erotex
das Zeichenrecht der Kl&agerin.

Dem Unterlassungsantrag der Kldgerin ist somit
unter Aufhebung bzw. Abidnderung der Urteile der Vorin-
stanzen stattzugeben. Dabei ist ohne saci.liche Ein-
schridnkung des Klageantrages auf die konkrete Verlet-
zungshandlung abzustellen und in die Urteilsformel
eine vom Wortlaut des Klageantrages abweichende genauere
Descnreibung der Verletzungshandlung der Beklagten auf-
zune..men,
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Sprenkmann Schonberg

v, Gamm Schwerdtfeger
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