BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL Verkiindet am

6. November 1968
Zug,
Jugtizangestellter
als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

e ———— -

in dem Rechtsstreit

der C.-Rheincollodium—-Kb‘ln—Gesellschaft mit beschrinkter
Haftung, werk HD, 1@l , S’— Strafe @, gesetz-
lich vertreten durch ihren Geschiaftsfiihrer,

Beklagten und Xevisilongklégerin,

~ Prouzchbevollmiichtigte: Rechtsanwdlte Prof. Dr. (D
und vr. @ -

gegen

dic Kommanditgegellschart in Firma W@-Verke carl g,
Gé, o] Stralle , vertreten durch ihren per-
sonlicli haftenden Gesellschaiter Dr. Hans Gerd Gojjm.

Kldgerin und Revisionsbveklagte,
- Prozefibevollnéchtigter: Rechtsanvalt br. (N - .



Der 1. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die mindliche Verhandlung vom 6. November 19686 unter
Hitwirkung der Senatsprésidentin Dr. Kriiger-Nieland
und der Bundesrichter Pehle, Dr. Sprenkmann, ALff und
Dr. llerkel

fir recht erkannt:.
Di¢ Revision gegen das Urteil des 2. Zivil-
senats des Oberlandesgerichts Dilsseldorf
vom 24. Juni 1966 wird auf Kosten der Beklag-

ten zuriickgeviiesen.

Von Rechts wegen

tatbestand:

Die Kldgerin stellt unter anderem Schuh-, Leder- und
' Fﬁﬁbodenpflegemittel,sowie ein Fleckenentfernungsmittel
ner und bringt sie in den Verkehr., Sie ist Inhaberin des
Warenzeichens Nr. 429 992 "M.", angemeldet am

27. Dezember 1930 und eingetragen am 3. Mdrz 1931 u.a.
filr Mleckenentfernungsmittel. Das Zeichen ist von der
Kléggerin bis in den 2. Veltkrieg hinein jahrzehntelang
filr ein Vaschmittel und eine Toilettenseife benutzt wor-

den. Seit 1957 wird es fiir einen AusguBlreciniger verwendet.

Die Beklagte benutzt die Bezeichnung "CE-nER"
fiir ein Fleckencentfernungsmittel fiir Mobel. Das Wort "C-"
bildet einen Bestandteil des Pirmennamens der Beklagten.
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Matthias Prinz
Rechtsanwalt WWW.prinz.law

Diec Klégerin ist der Auffassung, diese Bezeichnung
verietze ihre Varenzeichen.

Sie hat beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. ¢s bei Heidung einer vom Gericht fir jeden
Pall der Zuwiderhandlung festzusetzenden
Geldstrafe in unbegrenzter Hohe oder Haft-
strafe bis zu 6 Monaten zu unterlassen,
FPleckenentfernungsmittel oder ihre Ver-
packung oder Umhiillung mit der Bezeichnung

e - 1
und/oder

HC

zu versehen, die so bezeichneten Waren in Ver-
kehr zu bringen, sowie dieses Zeichen auf An-~
kilndigungen, Preislisten, Geschéftsbriefen,
zmpfehlungen, Rechnungen oder dergleichen
anzubringen,

insbesondere wenn dies unter drucktechnischer
Hervorhebung des Bestandteils “m-" ge-
gchiehts

2. der Kldgerin Auskunfi dariiber zu erteilen, in
vielchen Unfang die Beklagte zu I 1 bezeich-
neten Handlungen begangen hat, und gwar unter
Vorlage eines Verzelichnisses, das nach Zahl
der vertriebenen Packungen und Art der Wer-
bung sowie nach Vierteljahren und Bundes-
léndern aufgeschlisselt ist;
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Il. festzustellen, dall die Beklagte verpflichtet ist,
der Kligerin allen Schaden zu ersetzen, der
dieser durch die zu I 1 bezeichneten Handlungen
entstanden ist und noch entsteht.

Dic Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie
leugnet die Verwechslungsgefahr unter anderem mit der Be-
grindung, die Kenngeichnungskrafi der Klagezeichen sei
angesichts zahlreicher dhnlicher Zeichen auf gleichen
oder idhnlichen Warengebieten stark geschwécht.

Das Landgericht hat der Klage statigegeben.

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung cinge-
legt.

Die Kliigerin hat beantragt, die Berufung szuriickzu-
veisen. Mit der von ihr eingelegten AnschluBberufung hat
sic beantragt,

auf die AnschluBberufung das angefochtene Urteil
in Ziff. I 1 teilweise zu dndern und wie folgt
neu zu fossen:

I. Dic Beklagte wird verurteilt,

1. es ... zu unterlassen, Fleckenentfernungs-
nmittel oder ihre Verpackung oder Umhiillung
mit einer aus den Bestandteilen "C " und
"m " zusamnengesetzten Bezeichnung, beil
der die vpeiden vorerwdhnten Bestandtelle



nicht zu einem einheitlichen Wort “C¢gNEND"
gusammengefallt, sondern nach Art der nachstehend
wiedergegebenen Bezeilchnungen

o - o

und/oder

und/oder
uc-n

konbiniert sind, zu versehen, die so bezeichne-
ten Waren in Verkehr zu bringen, sowie dieses
Zceichen auf Ankiindigungen, Preislisten, Ge-
schiftsbriefen, Zmpfehlungen, Rechnungen oder
dergleichen anzubringen,

insbesondere wenn dies unter drucktechnischer
Hervorhebung des Bestandteils "m-' ge~
schieht.

Die Kligerin hat im Verhandlungstermin erkl&ren lasscn,
dic AnschluBberufung sei so zu verstchen, dafll sich die Klage
crveiterung nur auf den Unterlassungsanstrag, nicht aber
auf dic Antrige auf Auskunftserteilung und Schadensersatz-
fes*stellung beziehe.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten
zurickgewiesen. Auf die AnschluBberufung der Klégerin hat
es die Urteilsformel des Landgerichts in 2iff. I 1 teil-
7cige gelindert und die Beklagte gemdB dem erweiterten
Klogeantrog zgur Unterlassung verurteilt. Ferner hat es



ausgesprochen, dafl die Ziffern I 2 (Auskunftserteilung)
und II (Feststellung der Schadensersatzpflicht) des ange-
focntenen Urteils von der AnschluBberufung unberiihrt
bleiben.

111t der Revision verfolgt die Beklagte ihren Klage-
abweisungsantrag weiter. Die Kliégerin bittet um Zuriick-
velsung des Rechtomittels.

Entscheidungsgriinde:
I. Das Berufungsgericht hat der Klage auf Grund des

fiir die Klédgerin eingetragenen Warenzeichens "M-"

stattgegeben. Dieses ist unter anderem auch fiir Fleckenent-

;¢ fernungsnittel eingetragen, flir die die Beklagte das ange-

griffene Zeichen verwendet. Obwohl die Klégerin das Klage-
zeilchen nicht fur Fleckenentfernungsmittel benutzt, hat

das Berufungsgericht Fleckenentfernungsmittel im Warenver-
zeichnis des Klagezéichens nicht als bei Prifung der Waren-
gleichartigkeit nicht zu beriicksichtigende Vorratswaren
angesehen, weil die Kldgerin in ihrem Betriebe auch Ilecken-
entfernungsmittel herstelle und vertreibe und diese Waren
daher nicht als Vorratswaren anzusehen seien, die bei
Priifung der Warengleichartigkeit nicht zu berilicksichtigen
wiren. Hilfoweisc hat das Berufungsgericht ausgefiihrt,
Pleckenentfernungsmittel seien auch gleichartig mit Ausgufi-
Reinigungsmitteln, filir die die Klidgerin das Klagezeichen
verwende.

Diese Ausfliihrungen des Berufungsgerichts zur Waren-
gleichartigkeit, die von der Revision nicht angegriffen
werden, unterliegen keinen rechtlichen Bedenken.

Al



II. Das Berufungsgericht hat gepriift, ob der Be-
standteil "m-" der angegriffenen Bezeichnung
"¢ -G die Gefahr von Verwechslungen mit dem
Klageczeichen hervorrufe.

1. Hierzu fithrt es aus, die Beklagte verwende die
angegriffene Bezeichnung in der Veise, daf sie das Wort
'@ anders schreibe als das vorgesetzte Wort "Cqii".
Daher nesse der Verkehr dem Zeichenbestandteil "m{jj"
auch dann eine sclbsténdige Bedeutung zu, wenn "CEP" im
Verkehr als Hinweis auf die Beklagte bekannt sein sollte,
wic diese behaupte. Nach der "V qjjjjill" -Entscheidung
des Bundesgerichtshofs (GRUR 1958, 604) sei, wenn von
cinem zusannengesetzten Wortzeichen nur ein Zeichenbestand-
teil in vervechslungsfdhiger Weise benutzt werde, beil
Priifung der Verwechslungsgefahr gegeniiber dem vollsténdi-
gen Zeichen die naheliegende Verkehrsiibung zu beriicksichti-~
gen, sich zur kurgzen Bezeichnung eines der verschiedenen
BLrzeugnisse desg Zeicheninhabers dieses - seiner Natur nach
unterscheidungskridftigen - Zeichenbestandteils zu bedienen.
Dic Beklagte bringe ihre sidmtlichen Produkte unter Bezeich-
nungen auf den lMarkt, die aus dem vorausgestellten Bestand-
teil "C'Il'” ihres Firmennamens und einem im Schriftbild
davon abgesctzten unterscheidungskriftigen Zusatzwort be-
stiinden. Lo licge daher nahe, daB der Verkehr sich zur
kurzen Kennzeichnung der zahlreichen Produkte der Beklagten
des unterscheidungskridftigen nachgestellten Zeichenbe-
standtcils bediene. Demnach sei der Unterlassungsanspruch
gerechtfertigt, wenn der Zeichenbestandteil "m-" mit
den Klagezeichen verwechslungsfithig sei.




. Diese Wiirdigung hédli der rechtlichen Nachpriifung

a) Die Revision bittet um Nachprifung, ob gegen die
Anvendung des von. Berufungsgericht herangezogenen Rechts-—
grundsatzes des "V D" -Urteils im Streitfall
rechtliche Bedenken bestehen.

Das ist zu verneinen. Der Grundsatz, dall dann, wenn
von ecinen zusammengesetzten Zeichen nur ein Zeichenbe-
standteil in verwechslungsfﬁhiger Weise benutzt wird, beil
Priifung der Vervechslungsgefahr gegeniiber den vollsténdi-
gen Zeichen dic Verkehrsiibung zu berlicksichtigen ist,
sich zur kurzen Kennzeichnung eines der verschiedenen Er-
zeugnisse des Zeicheninhabers dieses - seiner Natur nach
unterscheidungskriftigen - Zeichenbestandteils zu bedienen,
ist in Jjenem Urteil zwar im Hinblick auf ein Klagezeichen
ausgesprochen worden, das nur in einem Bestandteil mit
denm cngegriffenen Zeichen verwechslungsféhig war. Hs ist
jedoch anerkannt, daf dieser Grundsatz - soweit es sich
un Pirmenbezeichnunéén handelt -~ auch im umgekehrten Fall
der Herbeifithrung einer Verwechslungsgefahr durch eine
abgeklirzte Form der angegriffenen Bezeichnung gilt (BGH
GRUR 1960, 296, 297 zu Ziff. % d ~ Reiherstieg). Gegen
seine Anwendung in dem entsprechenden Fall sich gegeniiber
stehender Varenbezeichnungen - und damit auch im Streit-
fall - bestehen keine rechtlichen Bedenken.

b) Die Revision rigt (§ 286 ZP0), das Berufungsgericht
habe verkannt, daB der Zucatz "n()" nur die Bedeutung
ciner Sortenbezeichnung habe, do er auf die Zweckbestimmung
des angebotenen iittels - als H’- hinwveise. Aus diesem



Grundec und weil ”C-" gich als Herkunftshinweis fiir

die Beklagtc durchgesetat habe, trete dieser Zusatz in
den Hintergrund. Unter diesen Umstédnden hédtte aber das
Berufungogericht den Zeichen der Kldgerin nicht lediglich
den Bestandteil ”m-", sondern die gesamte Bezeichnung
der Beklagten gegeniliberstellen miissen.

Die Riige hat keinen Brfolg.

Das Berufungsgericht hat ausgefithrt (BU 10), daB so-
vohl das Klagezeichen "r_" als auch der Bestandteil
"1:1-” der angegriffenen Bezelchnung keinen Sinngehalt
hiitten. Diesc Annahme steht mit der Lebenserfahrung nicht
in Widerspruch.

Der Annchne des Berufungsgerichts, beil Priifung der
Verwéchslungsgefahr sel den Klagezeichen nur der Bestand-
teil "miblin" gegeniibcrzustellen, steht es auch nicht ent-
gegen, dafl sich der Zeichenbestandteil "C." im Verkehr
' durchgesetzt haben mag, wie das Berufungsgericht unter-
stellt. Denn da die Beklagte diesen Bestandteil auch in
vieiteren Varenbezcichnungen verwendet, ist die Feststellung
des Berufungogerichts rechtlich unangreifbar, dafl der Ver-
kehr aus diesen Grunde genotigt sei, sich zur Bezeichnung
einer der verschiedenen Mlaren der Beklagiten jeweils des
veliteren Zeichenbestandteils - hier also des Wortes
"miblin" - zu bedienen. In dieser Hinsicht stimmt der
vorlicgende Sachverhalt mit dem der "V ~Entschei~
dung Uberein. Der Auffassung der Revision, eine Verwechs-
lungsgefahr komme umso weniger in Betracht, als die Be-
klogte den Bestandteil "m@" nur in Verbindung mit
ihrem belkannten Firmenbestandteil "CE" benutze, ist
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entgegenzuhalten, daB bei Varenbezeichnungen, die - wie
hier "h-“ und ”m-” -~ als Phantasiebezeichnun-

gen aufgefallt werden und normale Kenngeichnungskraft be-
sitzen (vgl. fiur das Klagezeichen nachstehend zu

ziff. III 2), die Verwechslungsgefahr regelmidBig auch
dann zu bejahen sein wird, wenn das der angegriffenen
Bezelchnung hinzugefiigte Zeichen Verkehrsgeltung fiir

den Verletzer besitzt (BGH GRUR 1968, 367, 370 — Corrida).

3. &8s ist daher aus Rechtsgriinden nicht zu beanstan-
den, venn das Berufungsgericht bei Priifung der Verwechs-
lungsfihigkeit dem Klagezeichen nur den Bestandteil "H¢R"
der angegriffenen Bezeichnung gegeniiber gestellt hat.

ITI. Das Berufungsgericht hat die Verwechslungsgefahr

zwischen NEER und n@®.- vejans.

1. 8s fihrt aus, die Zeichen stimmten in den beiden
Anfangsbuchstaben "mi" {iberein. Sie seien gweisilbig,
gleich lang, wﬁrden beide auf der zweciten Silbe betont,
hédtten jeweils als Vokale nur zwei "i" und wiesen in der
IlIitte den Xonsonanten "b" auf. Klanglich stiinden sie sich
in Gesenteindruck schr nahe. Keines der beiden Zeichen
welse gegenliber dem anderen einprédgsame Merkmale auf,
die den Verkehr das Auseinanderhalten erleichtern konnten.
Angesichts der iiblichen fliichtigen Prifung in der Zile
des tiglichen Verkehrs werde ein nicht unbeachtlicher
Yeil der Verbraucher nicht in der Lage sein, sie zu unter-
scheiden. Das gelte insbesondere, wenn der Verbraucher -
viag die Hegel sel - die beiden Zeichen nicht gleichzeitig
vor sich sche, sondern sie sich ihm rédumlich und zeitlich
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getrennt voneinander darbdten. Das Erinnerungsbild ver-
blagse bel der weitgehenden Ubereinstimmung und sei ihm
keine Hilfe.

Da, wie ausgefithrt, sowohl "M als auch "m-"
Phantasiezeichen sind, beruft die Revision sich zu Unrecht
dorauf, daB bei Zeichen mit einem an die Zweckbestimmung
der Warce angelehnten und daher naheliegenden Sinngehalt
- hier I’{- - wviegen deren schwachen Kennzeichnungskraft
nach den SER-Urteil (BGH GRUR 1963, 622, 624 zu
2iff. III 1 c¢) schon geringerc Abweichungen geniigten, um
die Gefahr von Verwechslungen auszuschliefien.

Da die beiden sich gegeniliberstehenden Bezeichnungen
keinen Sinngehalt und auch sonst keine einpridgsamen Merk-
male aufweisen, die fiir die Beurteilung ihres Gesamtein-
druckes bedeutsan sein konnten, ist es ferner rechtlich
nicht zu beanstanden, wenn das Berufungsgericht bei ihrem
Yergleich auf die Lédnge der belden Viorte, auf deren Silben-
zohl und Betonung sovie auf deren Ubereinstimmungen und
Unterschiede in den Wortanfidngen und Wortendungen sowie
in den Vokalen und Konsonanten abgestellt hat. Mit diesen
einzelnen Bestandteilen der beiden Bezeichnungen hat das
Berufungogericht sich mangels anderer gecigneter Anhalts-—
punkte nur befaBlt, um deren Gesamteindruck festzustellen
(BGH GRUR 1963, 423 £ - coffeinfrei). Die Art und Weise,
in der ecs bei dem Vergleich vorgegangen ist, widerspricht
auch nicht dem natiirlichen Sprachgefiihl. So hat es in
Ubcreinstimmung mit dem Sprachgebrauch festgestellt, beide
Vorte wiirden auf den letzten Silben betont. Wenn es trotz
der Verschiedenheit der Endsilben "b@@" und "b@" una
der sich hieraus ergebenden Worttrennung "N " und
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“m'-” diesen Unterschied gegenilber den sonstigen von
ihm im. einzelnen dargelegten Ubereinstimmungen nicht als
ausreichend angesehen hat, um die Verwechslungsgefahr
auszguschlieflen, so liegt hierin kein Rechtsfehler. So-
weit die Revision darauf hinweist, gegen das Bestehen
einer Verwechslungcgefahr spreche, dall die Aussprache

des Viortes "Li-" in Gegensatz zu der des Wortes "m{jjj"
grofc Schwierigkeiten bereite und daff die Wortendung "i@"
inm Gegensatz zur VWortendung Vi)' sehr hilufig vorkomme und
daher leichi zu behalten sei, greift sie in unzulédssiger
Weige in dos Gebliet der tatsiichlichen Wiirdigung iiber.
Uberdies 148t die Revision in ihrem gesamten Vorbringen
den vom Berufungsgericht hervorgehobenen bedeutsamen Um-
stand auller acht, daf der Verkehr nicht beide Zeichen
gleichzeitig sieht und siec sorgféltig miteinander ver-
gleicht, sondern seine Auffassung bei flichtiger Betrach-
tung auf Grund eines undeutlichen Erinnerungsbildes gewinnt.

Demnach 18t die Bejahung der Verwechslungsgefahr
durch das Berufungsgericht, wenn von einer normalen Kenn-
zelchnungskraft dé‘s‘ Warenzeichens der Klidgerin ausge-
gangen wird, keinen Rechtsfehler erkennen.

2. Das Berufungsgericht verneint, daB der Verkehr
durch die¢ Benutzung dem Klagezeichen dhnlicher Zeichen
auf den in Betracht kommenden Warengebieten genotigt
und demzufolge daran gewohnt worden sei, auch auf der-
artige geringe Unterschiede zu achten, wie sie die Zeichen
”I.I"' und "m-" aufwiesen. Hierzu hat es ausgefiihrt,
dafl die insowelit in Betracht kommenden Zeichen U-,

-, . ' @D (@ 'GP @D

. von Klagezeichen: einen weit groBeren Abstand als "R
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hielten. Sie wiiren daher nicht geeignet, den Verkehr zu
notigen, auf dem hier in Rede stehenden Warengebiet
auch auf geringerc Zeichenunterschiede zu achten. Die
von der Beklagten angebotenen Beweise fiir die Benutszung
dieser Zeichen brauchten daher nicht erhoben zu werden.

Auch diese Ausfiihrungen halten der rechtlichen Nach-
priifung stand.

Das Berufungsgericht ist bel Priifung der Frage, ob
durch eine Benutzung der genannten Drittzeichen eine
Schwichung der Kennzeichnungskraft des Klagezeichens ein-
getreten sein konnte, von gutreffenden rechtlichen gr-
wigungen ausgegaengen (vgl. BGHZ 46, 152, 156 ff - Vitapur),
Die tatrichterliche Wirdigung der genannten Drittzeichen
unter diescm Gesichtspunkt ist rechtlich einwandfrei.
Sovieit die Revision riigt (§ 286 ZP0), das Berufungsge-
richt habe wegen der Zeilchen I‘ und R., fir deren
Benutzung Bewels angetreten worden sei, eine Schwdchung
der Kennzeichnungskroft des Klagezeichens annehmen miissen,
ist ihr entgegenzuhalten, dal diese Zeichen einen noch .
grofieren Abstand vom Klagezeichen aufweisen, als die
iibrigen entgegengehaltenen Zeichen.

Sonit ist das Berufungsgericht ohne Rechtsverstof
von einer normalen Kennzeichnungskraft des Klagezeichens

ausgegangen.

3. Hiernach hat das Berufungsgericht dem Unterlassung-
antrag der Klédgerin zu Recht stattgegeben.

IV. Auch die Zuerkennung der weiteren Klageantrége
148t keinen Rechtsfehler erkennen.



Die Verpflichtung der Beklagten zum Schadensersatz
hat das Berufungsgericht damit begriindet, daf die Be-
klagte bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt hitte
cerkennen miissen, dall die von ihr verwendeten Bezeilchnun-
gen in der von der Kliigerin angegriffenen Schreibweise
in den Schutgbereich des Zeichens ”M-“ eingriffen.
Loher treffe dic Beklagte auch hinsichtlich der vor der
Verviarnung durch dic Kligerin erfolgten Benulzungshand-
lungen ein Verschulden.

Die Revision vertritt demgegeniiber die Ansicht, die
Beklagte habe nicht damit rechnen konnen, dafBl ein Gericht
ihr Zecichen "CEP-n@P" in seine Bestandteile auf-
locen und dic auf diesem Vegce gewonnenen Bestandteile
abermals in Vokal- und Konsonantengruppcen zerlegen wiirde,
urn auf diese Weise eine Verwechslungsgefahr zu konstru-
icren, die bei Betrachtung des Gesamteindrucks der ange-
griffenen Bezeichnung'nicht in Brwdgung gezogen werden
konne. Dieses Vorbringen verkennt jedoch, dafl die Be-
trachtungswveise des Berufungsgerichts aus den dargeleg-
ten Grinden nit anerkannten Rechtsgrundsiatzen des Warern~-
zeichenrechts im Einklang steht.



V. Demnach war die Revision mit der Kostenfolge
aus § 97 Abs. 1 ZPO szuriickzuweisen.

Kriiger-Hieland Pehle Sprenkmann
ALLSE " Merkel
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