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Justizangestellter

als Urkundsbeamter
der Geschiftsatelle
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Kldgerin und Revisionsklidgerin,

- Prozebbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (D -

gegen
die Firma Coﬂsellschaft mit beschrinkter Haftung,
H»alp @, straBe @, vertreten durch ihren
Geschidftsfihrer E.E. Wil CoGlD.

Bek:iagte und Revisionsbeklagte,

- Prozelbevollmiichtigter: Rechtsanwalt Dr. _ =



Der 1. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf
die mindliche Verhandlung vom 12. Juni 1970 unter Mit-
wirkung der Senatsprdsidentin Dr. Kriiger-Nieland und
der Bundesrichter Dr. Sprenkmann, Dr. Simon, Dr. Schdnberg
und Dr. Frhr. v. Gamm

fur Recht erkannt:

Auf die Revision der Kladgerin wird das Urteil
des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Ober-
landesgerichts in Hamburg vom 11. Juli 1968
aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung, auch iiber die
Kosten des Revisionsverfahrens, an das Beru-

fungsgericht gzurickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klagerin, ein bekanntes Unternehmen mit
ca., 25 000 Arbeitnehmern, legt der Beklagten die Ver-
letzung ihrer Firmen- und Wareunzeichenrechte mit dem
Bestandteil "Conti" zur ILast.

Die Kligerin, die unter der Bezeichnung "Culilille-
tal Gummi-~Werke AG" firmiert, fertigt und vertreibt in
erster Linie Gummi und in zunehwmendem MaBe Kunststoffe
sowie Erzeugnisse, die aus diesen Materialien herge-
stellt werden. Sie hat insbesondere aut diesem Sektor
im In- und Ausland hervorragende Bedeutung erlangt.

Nach ihrer Behauptung hat sich die Abkirzung "Co@B" als
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Hinweis auf ihr Unternehmen im Verkehr durchgesetzt.

Die Kldgerin ist ferner Inhaberin des Warenzelchens
"CofB", das seit 1912 bzw. 1935 fir Gummi, Gummiwaren,
Bekleidungsstucke, Tischwidsche, Teppiche und Matten,
Kuhiapparate, elektrotechnische Gerdte und Waren der
Sammelklasse 42 unter den Nrn. 158 083 und 480 148
eingetragen ist, sowie einer Reihe weiterer Warenzei-
chen mit diesem Bestandteil (Conticell, Contiplan,
Contipor, Contiplast, die u.a. fir Kuunststoff-Erzeugnisse

benutzt werden).

Die Beklagte ist im August 1958 unter der Bezeich-
nung "Cof GuobH" in das Handelsregister eingetra-
gen worden, wobei als Gegenstand des Unternehmens "Im-
und Export von Waren aller Art, insbesondere von Maschinen
und technischen Bedarfsartikeln" angegebeun wurde. Derzeit
umfaBt ihr Programm vor allem modische Kinderbekleidung,
daneben Damenoberbekleidung sowie Matten und Kleintep-
piche, Haushaltsartikel, Barkihlschranke und elektrische
Bedienungsanlagen fiir Einzelhandelsgeschafte. Ein Teil
dieser Waren ist aus synthetischem Material hergestellt.
AniaBlich einer Warenzeichenanmeldung Ende 136% hat sie
als Geschadftsbetrieb Im~ und Export von Kunststoffwaren
und GroBhandel mit solchen Waren angegeben sowie als
Waren Putz- und Polierschwdmme aus synthetischen Materialie
sowie Schwdmme und Tiicher flir Reinigungszwecke genannt.

Nach vergeblichen auBergerichtlichen Abmahnungen
im Sommer 1962 und im Frihjahr 1965 hat die Kldgerin
Mitte 1966 Klage auf Loschung des Firmennamens der Be-

klagten und auf Unterlassung seines Gebrauchs erhoben.
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Die Beklagte hat ihren Antrag auf Klageabwelsung
wie folgt begriundet: Zwischen den beiderseitigen Be-
zeichnungen bestehe gchon deshalb keine Verwechslungs-
gefahr, weil der Ubereinstimmende Bestandteil "Conti1"
lediglich auf dem Gummisektor Verkehrsgeltung zugunsten
der Kldgerin erlangt habe (Conti-Gummi), wihrend er
auf anderen Gebieten in den Bezeichnungen von 120 Firmen
vorkomme., Soweit diese Firmen mit Waren befaBlt seien,
produzierten und verkauften sie auch solche, die jeden-
falls teilweise aus Kunststoff bestinden. Fur Kunst-
stoffe gebe es uberhaupt kein abgrenzbares Warengebiet.
Die Kennzeichnungskraft der Klagexennzeichnung werde
insbesondere geschwidcht durch die Firmen Continental-
klektro-Industrie (Conti-Elektro) und Deutsche Continen-
tal-Gas-Gesellschaft (Conti-Gas), die zusamm-n mehr Ar-
beitskriafte als die Klagerin beschaftigten und uber
zahlreiche gleichnamige Tochtergesellschaften verfusten.
Vorsorglich werde Verwirkung etwaiger Anspruche elimnge-
wendet.

Das Landgericht hat die Klage mit der Begrundung
abgewiesen, der Schutzumfang der Klagekennzeichnung seil
derart begrenzt, dald eine Verwechslungsgefahr nicht In
Betracht komme.

Ihre Berufung gegen dieses Urteil hat die Klagerin
wie folgt begriindet: Die Bezeichnung "Conti" werde. wie
eine DIVO-Umfrage bestdtigt habe, nicht nur auf dew
Gebiet der Gummi-, sondern auch der Kunststotf-Erzeug-
nisse ausschlieBlich auf sie bezogen. Eine schwachuug
durch Drittzeichen habe die beweispflichtige Beklagte
nicht ausreichend dargetan. Die meisten der von ihr

genannten sonstigen Unternehmen mit dem rirmenvegtatd-



tell "Conti" betadtigten sich im Dienstleistungs- und
Hotelgewerbe oder befaflten sich mit Herstellung und
Vertrieb ganz anderer Waren. Mit den Firmen Cyjjilllllilil-
Gas-Gesellschaft und deren Tochtergesellschaft, der
Continental-Elektro-Industrie, sei 1958 eine Abgren-
zung dahingehend erfolgt, daB diese die Abkiirzuagen
Conti-Gas bzw. Conti-Elektro nur zur Kennzeichnung
fir bestimmte Gerdte und Vorrichtungen auf ihren
Spezialgebieten verwenden diirften, und auch insoweit
nicht fur Wareu aus Gummi, Gummiaustauschstoffen und
elastischen Kunststoffen. Dall diese Unternehmen auch
tatsdchlich Gas- und Elektrokiihlschrianke sowie elek-
trische Gerdte anboten, werde vom Landgericht zu Un-
recht unterstellt. Durch die angegriffene verwechs-
lungsfiahige Bezeichnung entstehe zumindest der Irrtum,
als sel die Beklagte ein Handelsunternehmen, das die
von der Kl&gerin hergestellten Erzeugnisse vertreibe.
Die vom Landgericht angenommene Verwirkung komme
schon deshalb nicht in Betracht, weil erst Ende 1964
durch die Veroffentlichung der Warenzeichenanmeldung
der Beklagten die Ausdehnung auf den Kunststoffsektor
erkennbar geworden sei.

Die Kldgerin hat beantragt,

unter Abidnderung des angefochtenen Urteils die
Beklagte zu verurteilen,

1. in die LOschung ihres in dem Handelsre-
gister des Amtsgerichts Hamburg einge-
tragenen Firmennamens "Collll N GonbH"

einzuwilligen;

2. es bei Meidung von Strafen zu unterlassen,
die Firmenbezeichnung "CodiiR GobH"
gu benutzen,



hilfsweise der Beklagten zu untersagen, die
Firmenbezeichnung "CofB GnrobH" oder das
Wort "Contitrade" als Bezeichnung ihres
Geschaftsbetriebes fiir Waren aller Art,
sowelit diese aus Gummi, Gummiersatzstof-

fen und Kunststoffen hergestellt bzw. mit
diesen beschichtet seien, sowie fiir techni-
gche Bedarfsartikel und Kynststoffwaren zu
benutzen.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung zurilickge-

wiesen.
Mit ihrer Revision, deren Zuriickweisung die Be-

klagte beantragt, verfolgt die Kldgerin ihr Klagebe-
gehren weliter.

Entscheidungsgriinde:

I. Nach Auffassung des Berufungsgerichtes stehen der
Klagerin weder firmen- und namensrechtliche Anspriiche
gemdB § 12 BGB, 16 UWG noch zeichenrechtliche Anspriiche
gemdB § 24 WZG zu. Jedenfalls seien etwaige Anspriiche
der Klédgerin verwirkt. Diese Wirdigung hdlt einer recht-
lichen Nachpriifung nicht stand.

1. Das Berufungsgericht geht zugunsten der Klagerin
davon aus, daB zwar nicht zwischen den beiderseitigen
vollstandigen Firmenbezeichnungen, wohl aber zwischen
dem schutzfahigen und im Verkehr bekannten Firmenschlag-
wort der Kldgerin und der angegriffenen Bezeichnung
moglicherweise eine Verwechslungsgefahr in dem Sinne



welchem rechitlichen Gesichtspunkt es diese lLehre an-
wenden will., Wenn es die Anspriiche der Kldgerin, trotz
an sich bestehender Verwechslungsgefahr, allein schon
deshalb abweisen will, weil neben der Kldgerin noch

eine weitere Firmengruppe den Bestandteil "Conti'" be-
nutze und weil die Beklagte der Kldgerin nicht wesent-
lich ndher komme als jene Firmengruppe, dann lduft dies
auf eine rechtsirrige Betrachtungsweise hinaus. Der
Senat hat schon mehrfach unter Klarstellung einiger

vom Berufungsgericht zitierter friherer Entscheidungen
dargelegt, dall die Abstandslehre nicht im Sinne einer
formalen "Zirkeltheorie" miBverstanden werden durfe und
dafl ihr mnicht der Gedanke zugrunde liege, die dem Zeichen-
inhaber bei gegebener Verwechslungsgefahr zustehenden
Anspriiche seien aus besonderen, im Verhalten des Berech-
tigten liegenden Griinden zu versagen (GRUR 1966, 259,
261 -~ Napoleon 1; insbes. BGHZ 46, 152, 156, 162 -
Vitapur; GRUR 1969, 690, 692 - Faber). Vielmehr ist
auch im Rahmen der Abstandslehre die Bedeutung von Dritt-
zeichen immer nur nach ihrer Stellung im Wirtschaftsver-
kehr daraufhin beriucksichtigt worden, ob und inwieweit
sie eine Schwichung der Kennzeichnungskraft des jewei-
ligen Klagezeichens bewirkt und ot infolge dieser Schwi-
chung eine Verwechslungsgefahr nicht zu beflirchten steht.
Demgema kann der prioritatsjiingere Kennzeichenbenutzer
aus der sogenannten Abstandslehre selbst dann kein Recht
zur Mitbenutzung der strittigen Kennzeichnung ableiten,
wenn bereits zwei selbstidndige Unternehmen den gleichen
Kennzeichenbestandteil nebeneinander in grofiem Umfang
auf dem gleichen Warengebiet benutzt haben, sofern die
Mitbenutzung dieses Bestandteils durch einen Dritten die
Gefahr von Herkunftsirrtimern und die Verkehrsverwirrung
vergroBert (BGH GRUR 1969, 690, 692 -~ Faber). Gegenliiber



bestehe, daiz in den beteiligten Verkehrskreisen ein
organisatorischer oder wirtschaftlicher Zusammenhang

oder gar eine Unternehmensidentitdat angenommen werdeu
konne. Trotz dieser moglichen Verwechslungsgefahr sei
aber die Klage - so fihrt das Berufungsgericht weiter aus -
mit Riicksicht auf das Vorhandensein welterer Bezeichnungen
mit dem Bestandteil "Conti" unbegriindet. Insoweit kounnten
zwar nicht alle vom Landgericht angezogenen Drittkenn-
zeichnungen berilicksichtigt werden, da Einzelheiten iber
Bereich und Umfang der geschidftlichen Tadtigkeit nur im
Hinblick auf die Firmen C{ B -Gas-Gesellschaft

und CENIEEE-F]cktro-Industrie und dereu Tochterge-
sellschaften bekannt seien. Bereits zwischen dieser
Firmengruppe und der Kl&dgerin bestehe aber eine Ver-
wechslungsgefahr mit der Folge, daB der Schutzumfang

der Klagekennzeichnung nach den Grundsitzen der Abstands-
lehre begrenzt sei und der Zusatz "trade" in der ange-
griffenen Bezeichnung eine hinreichende, auch gegeniiber
der Kurzbezeichnung "Conti" der Klagerin wirksame Unter-
scheidungskraft besitze. Wenn faktisch gleichwohl eine
Verwechslungsmoglichkeit nicht v6llig ausgeschlossen
werden konne, so beruhe dies auf der mangelnden Origi-
nalitdt der Firmenbestandteile "Conti" und "Continen-
tal”". Diese miisgse die Kladgerin hinnehmen, weil es auf
jeden Fall infolge des geringen Abstandes, den die Klage-
bezeichnung selbst von benachbarten Zeichen halte, an
einer Verwechslungsgefahr im Sinne der §§ 12 BGB, 16 UWG
und 31 WZG fehle.

Diese Wiirdigung wird von der Revision zu Recht
angegriffen. Die Ausfiihrungen des Berufungsgerichtes
zur "Abstandslehre", dessen Grundsidtze es a.is gesichert
bezeichnet, lassen schon nicht ganz klar erkennen, unter



dem Anspruch auf Verbot einer verwechslungsfiahigen Be-
zeichnung kann sich der Iunhaber der jlingeren angegrif-
fenen Kennzeichnung insbesondere nicht damit vertei-
digen, diese sei auch noch mit einer weiteren alteren
Kennzeichnung eines anderen verwechslungsfahig.

Der Umstand, daB der strittige Bestandteil "Conti"
neben der Kldgerin auch noch von der Firmengruppe Conti-
Gas und Conti-Elektro gefiihrt wird, kann sonach nur
dann und insoweit rechtserheblich sein, wie er eine
Schwdchung der Kennzeichnungskraft der Klagekennzeich-
nung bewirkt hat. Diese mOgliche Schwadchung ist damit
begriundet worden, dafl der Verkehr durch das Nebenein-
amderbestehen dhnlicher Kennzeichnungen auf dem gleichen
oder benachbarten Warengebiet genotigt werdeun konne,
auch auf geringfiigige Unterschiede zu achten, und daB
unter dieser Voraussetzung bereits geringe Unterschiede
zum Ausschlul der Verwechslungsgefahr geniigen kounten,
oder dall der Verkehr, dem auf dem fraglichen Wareungebiet
eine Reihe dhnlicher Zeichen begegne, aus der Ahnlich-
keit keine Herkunftsvorstellungen herleite, also keiner
Verwechslungsgefahr im Sinne von Herkunftsirrtiumern unter-
liege. Dabei ist der schwdchende EinfluB der Drittzei-
chen nur eine durch die Erfahrung nahegelegte Moglich-
keit, der im Einzelfall im Rahmen der gebotenen Gesamt-
wirdigung je nach den Umstdnden groBere oder geringere
Bedeutung zukommen kann. Voraussetzung ist stets, daB
die Drittbenutzung nach Ahnlichkeit, Art, Umfang und
Tatigkeitsbereich geeignet ist, den Verkehr zu dem ge-
naunten Verhalten zu veranlassen. Dazu genigt in der
Regel noch nicht die Benutzung eines einzeinen im Ahn-
lichkeitsbereich liegenden Drittzeichens, namentlich
dann nicht, wenn die Klagekennzeichnung ihrerseits im
Verkehr stark durchgesetzt ist und daher einer Schwachung



- 10 -

der Kenuzeichnungskraft stirkeren Widerstand entgegen-
setzt (vgi. dazu BGH GRUR 1966, 259, 261 - Napoleon I;
1909, 690, 692 - Paber m.w.Nachw.).

Unterstellt man im Streitfall eine Verwechslungs-
fahigkeit der beiderseitigen Bezeichnungen, dann rei-
chen die Ausfiihrungen des Berufungsgerichtes nicht aus,
um eine solche Schwachung der Kennzeichnungskraft des
im Verkehr bekannten Klagezeichemns anzunehmen, dall jede
Verwechsliungsgefahr zwischen dieser und der angegrif-
fenen Bezeichnung ausgeschlossen wire, Es fenilen bereits
nachprurfbare Feststellungen dariber, in welchem Geschidfts-
bereich dis andere HMirmengruppe tatsiachlich tatig ist.
Da es auf die tatsdachlichen Verhalinisse ankommt, 1lagt
sich insoweit aus der Abgrenzungsvereinbarung euntgegen
der Ansicht des Berufungsgerichtes nichts Wesentliches
herleiten. Nach Angaben der Kl&gerin betdtigt sich die
Conti-Gas lediglich als Dienstleistungsunternehmen auf
dem Gebliet der Energieversorgung, wdhrend die von ihr
abhidngige Conti-tilektro als Holdinggesellschaft mehrere
Tochtergeseilschaften zusammenfasse, die ihrerseits
Bleketrogerdte produzierten und dabei jeweils einen
besonderen Pirmengusatz fithrten (z.B. Cyllililll -
Elektro~-Industrie AG VGIllD & HEN®) . Trifft das zu,
dann ist nicht ersichtlich, inwiefern die Drittbenutzung
den Verkehr iiberhaupt veranlassen konnte, auf solchen
Gebieten, auf denen sich die Tdtigkeit der Parteien
mbglicherweise iiberschneidet oder beriihrt (beispiels-
weise bei gummi- oder kunststoffbeschichteter Kleidung
oder Matten und FuBbodenbeldgen), auf geringfiigige
Unterschiede zu achten. 3elbst wenn sich im ibrigen
der Verkehr genotipt sidhe, die eine bekannte "Conti"-

Bezeichnung von der anderen bekannien "Conti"-Rezelchnung

LB
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dadurch auseinanderzuhalten, dafl er im Bedarfsfall
Angaben Uber die Betdtigungsgebiete hinzufiigt (Conti-
Gummi einerseits und Conti~Gas bzw., -Elektro anderer-
seits), dann kdnnte - sofern man mit dem Berufungsge-
richt lediglich auf das Vorhandensein dieser drei
Firmengruppen abstéllt -~ im Rahmen dieser Gesamtbe-
zeichnungen der Bestandteil "Conti" fir den Verkehr
doch der eigentliche Herkunftshinweis bleiben mit der
Folge, daBl das Aufkommen eines neuen "Conti"-Zeichens
zu einer erheblichen Verkehrsverwirrung fithren kann.
Das gilt namentiich fir ein Zeichen wie "Contitrade",
dessen farbloser Bestandteil "trade" statt einer Verrin-
gerung der Verwechslungsgefahr eher dem Irrtum Vorschubd
leisten konnte, die Beklagte vertreibe als Handelsge-
sellschaft die Erzeugnisse der bekannten Conti-Unter-

nehmen,

2. Aus demn vorstehenden Erwdgungen folgt zugleich,
daB auch die warenzeichenrechtlichen Anspriiche der
Kldgerin nach dem bisherigen Sach~ und Streitstand
nicht schon unter dem Gesichtspunkt der Abstandslehre
abgewiesen werden kOnnen. Denn das Zeichen "Conti" ist
zugunsten der Klagerin bereits seit Jahrzehnten bei-
spielsweise fiir Bekleidungsstiicke, Teppiche uund Matten
eingetragen. Inwiefern es auf diesem Gebiet allein schon
durch die Firmengruppe Conti~Gas bzw. -Elektro geschwicht
gsein sollte, ist nicht ersichtlich. Sofern also diese
Waren keine unzuldssigen Vorratswaren darstellen (vgl.
dazu BGH GRUR 1969, 604, 606 - Slip m.w.Nachw.) und soweit
eine Schwichung unter Mitberilicksichtigung weiterer Dritt-
zeichen nicht in Betracht kommen sollte, miiBte der Hilfs~
antrag gegen die Verwendung der verwechslungsfihigen Be-
zeichnung "Contitrade" fiir die identischen oder gleich-
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artigen Waren wie Bekleidungsstiicke, Matten und Klein-
teppiche u.dgl. schon aus warenzeichenrechtlichen

Griinden durchgreifen.

IT. Von einer Aufhebung und Zuriickverweisung kounnte
nach alledem nur dann abgesehen werden, wenn mit dem
Berufungsgericht eine Verwirkung etwaiger Anspruche

der Kldgerin anzunehmen wire. Das Berufungsgericht will
bei der Priifung, ob die Kldgerin der Beeintridchtigung
durch die Beklagte rechtzeitig entgegengetreten ist,
auf den Zeitpumnkt der handelsregisterlichen kintragung
der Beklagten im August 1958 abstellen. Da die Klagerin
seit diesem Zeitpunkt mehrere Jahre, ndmlich bis Mitte
1966, mit der gerichtlichen Geltendmachung ihrer Namens-
rechte zugewartet habe, sei die Beklagte nach Treu und
Glauben zu der Annahme berechtigt gewesen, die Kldgerin
werde die Benutzung der beanstandeten Firma dulden. Der
Verwirkungseinwand greife selbst dann durch, wenn man
unterstelle, daB die Beklagte vor Beianntmachung ihrer
Warenzeichenanmeldung Ende 1964 keine Kunststoffe ver-
trieben und ihre Geschiftstdtig«eit erst in der Folgezeit
in ihrem Schwerpunkt auf den Fynststoffsektor verlagert
habe. Deunn diese Entwicklung liege nicht sc fern, da.
sie von der Kldgerin nicht von vornherein habe in Be-
tracht gezogen werden missen. Im librigen habe die Be-
klagte schon seit jeher Waren vertrieben, fir welche
die Klagerin Zeichenschutz besitze.

Auch diese Ausfihrungen halten einer rechtlichen
Nachpriifung nicht stand. Der auf Treu und Glauben
beruhende Verwirkuungseinwand bezweckt die Erhaitung
von Besitzstdnden, die ein Zeichenverletzer im Ver-

trauen auf die Untatigkelit des Berechtigten erworben

~
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hat. Ob und fiir welchen Tadtigkeitsbereich die Beklagte
iiberhaupt einen schutzwiirdigen Besitzstand erworben hat,
wird in dem angefochtenen Urteil nicht festgestellt.
Nach den Unterstellungen des Berufungsgerichts kann zu
Lasten der Kladgerin nur angenommen werden, daB die Be-
klagte die strittige Bezeichnung zundchst nur beim
Handel mit solchen Waren benutzt hat, die den geschaft-
lichen Bereich der Kl&gerin nicht erheblich beriihrten.
Ob insoweit in der Zeit bis zur ersten Verwarnung im
Sommer 1962 und infolge weiterer Untadtigkeit der Klage-~
rin bis zum Friihjahr 1965 eine Verwirkung etwaiger
Anspriiche eingetreten ist, laBt sich erst an Hand
genauerer Angaben liber Art und AusmaBl dieser Betatigung
beurteilen. Selbst wenn insoweit eine Verwirkung in Be-
tracht kommen sollte, dann widre weiter zu beriicksichti-
gen, dafl ein erworbener Besitzstand es im allgemeinen
nicht rechtfertigt, die Wettbewerbslage zum Nachteil

des Verletzten fihlbar zu verdndern und die verwechs-
lungsfahige Bezeichnung auch beim Handel mit solchen
Waren zu benutzen, welche dem Fabrikationsprogramm des
dlteren Zeicheninhabers erheblich ndher stehen (vgl.

BGH GRUR 1969, 694, 696 - Brillant). Sollte daher die
Beklagte den Schwerpunkt ihrer Tdtigkeit erst nach 1964
auf den Kunststoffsektor verlagert haben, dann konnte
die Geltendmachung von Anspriichengegen die Verwendung der
angegriffenen Bezeichnung auf diesem Sektor nur dann als
treuwidrige Rechtsausiibung angesehen werden, wenn die
Kldgerin weiterhin ldngere Zeit untdtig gebiieben und
auch insoweit einen wertvollen Besitzstand hatte ent-
stehen lassen. Davon kann aber keine Rede sein. Abge-
sehen davon, daB die Beklagte nach ihren eigenen Angaben
nur in sehr geringem Umfang wit Kunststoff gehandelt
hat (3. 2 des Schriftsatzes vow 12. Dezember 1966).



hat die Kligerin bereits im Friuhjahr 1965 erneut eine
Verwarnung ausgesprochen und dabel ausdricklich hervor-
gehoben, ihre Interessen wiirden durch die Erwelterung
des Unternehmensgegenstandes auf den Kunststoffsektor
nunmehr unmittelbar beeintradchtigt. Angesichts der
damit herbeigefuhrten Bosgldubigkeit der Beklagten
wiirde die weitere Zeit bis zur Klageerhebung Mitte 1966
keinesfalls ausreichen, um den Verwirkungseinwand auch
flir Anspriuche gegen einen erweiterten Zeichengebrauch

zu rechtfertigen.

Nach ail.edem war das angefochtene Urteil aufzu-
heben und der Rechtsstreit an das Berufungsgericht

zuriuckzuverweliser,

ITI. Fiir die erneute Verhandlung und Entscheidung ist
erganzend zu den erdrterten Fragen einer Schwiachung der

Kennzeichnungskraft noch auf folgendes hinzuweisen:

1. Nach Auffassung des Berufungsgerichts gebihrt
der Kl&dgerin nicht nur an ihrer vollstandigen Firmenbe-
zeichnung "Continental-Gummi-Werke AG", sondern auch
an der schlagwortartigen Abkilirzung "Conti" firmen- und
namensrechtlicher Schutz. Dieser Schutz setzt entgegen
der Auffassung der Beklagten nicht notwendig voraus,
daB die Kldgerin diese Abklrzung selbst als Firmen-
schlagwort benutzt und herausgestellt hat. Da die Ab-
klirzung "Conti" als Bestandteil in der Gesamtfirma ent-
halten ist, wiirde es auch ohne eine solche Heraugstel-
lung genlugen, wenn dieser Bestandteil der eigentlich
kennzeichnende Teil der Gesamtifirma und ferner seiner
Art nach geeignet widre, im Verkehr als namensmilige
Kurzbezeichnung fir die Kldgerin verwendet zu werden.
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Tnsoweit bestehen allerdings mach den Ausfithrungen des
Berufungsgerichts Bedenken gegen einen von der Ver-
kehrsdurchsetzung unabhidngigen Bestandteilsschutz,

weil die Abklirzung nicht nur aus einem geldufigen
geografischen Begriff abgeleitet ist, sondern weil

ihre Einfiigung in zahlreiche weitere Firmenbezeich-
nungen darauf hinweist, da es sich um eine nahelie-
gende verbrauchte Wortbildung von geringer Originali-
tdt handelt (vgl. dazu BGHZ 46, 152, 166 - Vitapur

fir Warenzeichen). Sofern aber der Abkurzung "Conti"

aus diesen Grinden von Hause aus die Eignung zur
namensmiaf3igen Kennzeichnung fehlt und sofern die Kladge-
rin diese Abkiirzung bislang auch nicht in Alleinstel-
lung als besondere Bezeichnung ihres Unternehmens heraus-
gestellt hat, wirde dieser Abkiirzung ein selbstandiger
Schutz nur dann und insoweit gebilhren, wie sich diese,
mit einigen Warenzeichen der Klagerin libereinstimmende,
Abkiirzung im Verkehr als Unternehmensname durchgesetzt
hat (vgl. dazu Baumbach/Hefermehl, UWG 9. Aufl. Anm. 128
und 145 zu § 16).

2, Eine derartige Verkehrsdurchsetzung h&dlt das
Berufungsgericht fiir erwiesen. Soweit dies fiir den
Gummi-Sektor festgestellt wird, ist dies rechtlich
bedenkenfrei, so dal davon ausgegaugen werden kann,
daB die Kldgerin auf diesem Gebiet firmenrechtlichen
Schutz flr die Bezeichnung "Conti" genieB8t. Dem Beru-
fungsgericht kann fernmer darin beigetreten werden,
daB die angegriffene Bezeichnung "Contitrade" mit der
Bezeichnung "Conti" verwechslungsfdhig ist, da der
klanglich einsilbige Zusatz "trade" gegeniiber der
gemeinsamen Anfangssilbe "Conti" wegen seines sachlichen
Gehaltes farblos und wenig unterscheidungskraftig ist.
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Trots gesebener Verwechslungsfahigkeitl zweler He-
zelchnungen «ann freilich im Einzelfal: eine Verwoechs-
iungsoeranr 1w Sinne des § 16 UWG und eine Interessen-
verietzung im sinne des § 12 BGB bereits dann auscu-
schlieiden sein., wenn sich die beiderseitigen Tatigkeits-
geblete so fern stehen, dall der Verkehr zwischen beiden
Unternchmen keine Beziehungen verimutet. Zwar setzt die
Verletzun: der Firmen- und Namensrechte eine Waren-
gleichartig«e it nimt voraus, doch wird eine Verwechs-
lungsgerfahr im allgeweinen um so weniger in Betracht
Lommen, Jje ungieichartiger die belderseitigen Waren
und je entfernter die beiderseitigen Arbeitagzeliete
in fabrikatioustechnischer oder s nstiger wirtschaft-
licher Hinsicht sind. Dibei fidllt ins Gewicht, weiche
Arbeitsgebiete nacu der Verikehrsauffassung tvplach fiar

die konkurrierenden Unternehmen sind.

Zu diesen rechtserheblichen Umstdnden hat das
Berufungsgeriht - vun seinem Standpunkt aus zu Recht -
Keine nachprifbaren Feststellungen getroffen, insbe-
sondere auch nicht gekldrt, ob und welches Warenpro-
srawm fuir den Handel der Beklagten typisch ist. Aus-
weisiicn der Handelsregistereintragung wollte sich die
Bekiagte im Im- und Export von Waren aller Art be-
tdtigen, insbesondere im Handel mit Maschinen und tech-
nischen Bedarfsartikeln. Sollte der Klagerin Schutz
JlUr die Bezeichnung "Conti" lediglich auf dem Guumi-
Jektor zustehen, dann diirfte dewn ein Handel mit Maschinen
und teciinischen Bedarfsartikeln mindestens teilwecise so
weit entfernt stehen, da3d insowelt schon wegen der unter-
schiedlichen Titigkeitsgebiete eine Verwechslunysgerahr
nicht za befiircnten wiire mit der folge, da die Beklagte

jedenralls ailoht sar Loschuny ihrer firoa and our v ligen

Loy
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Jnterlassung des Gebrauchs verpflichtet wdre. Wo dabei
die Grenze zu zliehen wdre, hidngt auch von der Stidrke
der Verkehrsgeltung und deren Schwidchung durch Dritt-
zeichen ab, denn bei Namen mit starker Verkehrsgeltung
kann eine Verwechslungsgefahr hiufig selbst dann noch
bejaht werden, wenn in anderen Fidllen mit Ricksicht
auf die Verschiedenheit der Waren die Mdglichkeit
einer Verwechslung auch im weiteren Sinne geleugnet
werden miiBte. Umgekehrt ist eine Verwechslungsgefahr
bei unterschiedlichen Betdtigungsgebieten um so weniger
zu befirchten, je stidrker die Kennzeichnungskraft der
Klagekennzeichnung durch einen Mitgebrauch auf benach-
barten Warengebieten geschwidcht worden ist.

3. Weitergehende Anspriiche der Kl&dgerin kdmen
naturgendll dann in Betracht, wenn einerseits der Ge-
schidftsbetrieb der Beklagten - entsprechend ihren An-
gaben gelegentlich einer spdteren Warenzeichenanmeldung -
auf den Im~ und Export von Kunstoffwaren verlagert worden
ist und wenn andererseits die von der Kldgerin unter
Beweis gestellte Behauptung zutreffen sollte, daB sie
ihrerseits in erheblichem Umfang die Produktion von
Kunststofferzeugnissen der verschiedensten Art - bei-
spielsweise PFuBbodenbeldgen, Kunststoffplatten, Bau-
profilen, Schlduchen, Maschinenteilen, Dichtungen,
Forderbiandern, Schaumstoffen fiir Matratzen und Polster-
material - aufgenommen und auch auf diesem Gebiet Ver-
kehrsgeltung erworben habe (S. 12 der Berufungsbegriindung).
Dabei kann schon nach der Lebenserfahrung davon ausge-
gangen werden, dal sich eine fiir bestimmte Waren bereits
verkehrsbekannte Keunzeichnung vielfach auch fur neue
benachbarte Waren leichter durchsetzen 13a8t%t, als eine
gidnzlich unbekannte (vgl. Urt. des Senats 1 ZR 129/67
vom 2%. April 1969 - Hofmann's Katze).
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In diesem Zusammenhang ist freilich zu beachten,
daB die beanstandete Firmenbezeichnung der Beklagten
bereits im Jahre 1958 in das Handelsregister eingetragen
und anscheinend auch in Benutzung genommen worden ist,
Nach dem Prioritdtsgrundsatz stiinden daher der Kligerin
Anspriiche auf Loschung und Gebrauchsunterlassung grund-
38%zlich nur dann und insoweit zu, wenn und soweit sie
Schutz an der Klagekennzeichnung schon vor dem Zeitpunkt
erlangt hatte, in dem die Beklagte ein eigenes Firmen-
recht erwarb, wobei im Falle einer Verlagerung des ge-
schaftlichen Schwerpunktes der Beklagten auf diesen
spateren Zeitpunkt abzustellen wdre. Dies kann zu einer
differenzierten Beurteilung notigen, wobei zugunsten der
(auf dem Gummi-Sektor) prioritédtsdlteren Klidgerin auch
naheliegende kiinftige Ausdehnungstendenzen, etwa ein
Ersatz von Gummi und Gummi-Erzeugnissen durch entspre-
chende Kunststoffartikel und deren Vermehrung, zu be-
ricksichtigen sein konnen.

Nach alledem fithrt die erneute Verhandlung moglicher-
weise zu dem Ergebnis, daB der Beklagten unter firmen-
rechtlichen Gesichtspunkten allenfalls die Benutzung der
beanstandeten Firma im Handel mit bestimmten Waren im
Sinne des Hilfsantrages zu untersagen wdre, wobei auf
dem auBerordentlich weitreichenden Kunstoffsektor ins-
besondere HalWfertigwaren und solche Fertigwaren in Be-
tracht kommen kodunten, die mch der Verkehrsauffassung
typisch fir die Produktion von Kunststoff-Herstellern
nach Art der Kldgerin sind. Die weitergehenden Antrage
der Kldgerin sind im derzeitigen Stadium des Rechts-
streits entgegen der Meinung der Revisionsbeklagten schon



deshallb nicht entscheiduungsreif, weil nicht zu iubersehen
ist, ob und wieweit erginzende warenzeichenrechtliche
Anspriiche der Klagerin bestehen.

Kriger-Nieland Sprenkmann Simon

Schonberg v. Gamm



	BUNDESGERICHTSHOF

	IM NAMEN DES VOLKES

	Zug,

	2

	3

	- 4 -

	6

	8


	- 9 -

	11

	13

	15

	17





