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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 97/81 URTEIL Verkiindet am

30. Junil 1983
Roth
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
in dem Rechtsstreit der Geechiftsstelle

Firme Deutsche SEl-Werke GmbH, Rudolf-W@lll-StraBe @,

HEEER -, vcrtreten durch den Geschifts-
fiihrer Dr. Hans-Peter WilB,

Kladgerin und Revisionskl&gerin,
- ProzefBbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Curt Frhr. v.
S =

gegen

Kommanditgesellschaft unter der Firma Hans REEER & Co.,

U Strate, PR, vertreten durch den
Komplementtr Hans REE,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwiilte Dr. (S und
Dr. (NN, N -



Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
auf die miindliche Verhandlung vom 30. Juni 1983
durch den Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. v. Gamm
und die Richter Dr. Merkel, Dr. Ziilch, Dr. Erdmann
und die Richterin Dr. Scholz-Hoppe

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Kl&gerin wird das
Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandes-
gerichts Stuttgart vom 16. April 1981

auf gehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhand-
lung und Entscheidung, auch iiber die
Kosten des Revisionsverfahrens, an das

Berufungsgericht zurlickverwlesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Kl&agerin bringt Fruchtsaftgetrdnke unter der
Bezeichnung "Capri-Sonne" in den Verkehr. Diese
Bezeichnung ist aufgrund der Anmeldung vom
27. Juli 1951 unter der Nr. 631 979 fiir die Firma
ZSER-Verk Rudolf WElB, Essenzen und Nihrmittel -
fabrik in HEllllE :.2. fiir Mineralwasser, alkohol-
freie Getrdnke, Brunnen- und Badesalze, Essenzen filr



Matthias Prinz

Rechtsanwalt www.prinz.law

die Herstellung alkoholfreier Getrdnke in der Zeichen-
rolle des Deutschen Patentamts eingetragen. Die Zeichen-
inhaberin hat der Kligerin nach deren Behauptung 1969
miindlich und am 3. Juli 1977 schriftlich eine Lizenz an
diesem Warenzeichen erteilt.

Am 29. Mdrz 1977 hat die Beklagte beim Deutschen
Patentamt Ldschung dieses Warenzeichens wegen Nicht-
benutzung des Zeichens beantragt.

Die Beklagte bringt seit November 1976 Orangensaft
in Trinkpacks aus Pappe unter der Bezeichnung "apri" in
Verkehr. Auf diesen 1-1-Trinkpacks sind vor einem blauen
Hintergrund Orangen abgebildet, darunter eine halbe
Orange, deren Schnittfldche nach oben zeigt.

Die Kldgerin sieht darin eine Verletzung des
Warenzeichens "Capri-Sonne" und ihrer Rechte an der
Aufmachung ihrer 0,2 1 Alu-Trinkpackungen. Sie hat des-
halb in einem vorausgegangenen Verfligungsverfahren das
Urteil der 4. Kammer fiir Handelssachen des Landgerichts
Stuttgart vom 27. Mai 1977 erwirkt, das der Beklagten
untersagt hat, Orangensaft in Trinkpackungen unter der
in dem Urteil bildlich wiedergegebenen Aufmachung anzu-
bieten, feilzuhalten, zu verkaufen oder sonst in den
Verkehr zu bringen, die insbesondere auf der Schauseite
die folgenden Merkmale aufweisen:
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a) im oberen Drittel steht in deutlich grofBien
Buchstaben "apri";

b) auf den beiden unteren Dritteln der Packung
sind zwei Orangen und davor eine halbe Orange
mit nach oben zeigender Schnittflidche mit
teilweise sichtbaren griinen Blattern ange-
ordnet, wenn dabei gleichzeitig der Hinter-
grund der Packung in krdftigem Blau gehalten
ist.

Mit der vorliegenden Klage hat die Kl&gerin die
Beklagte auf Auskunft und auf Feststellung der Schadens-
ersatzpflicht in Anspruch genommen. Die Kl&gerin hat
beantragt:

1. Die Beklagte zu verurteilen, der Klagerin
schriftlich in geordneter Aufstellung Auskunft
zu erteilen, in welchem Umfang sie Orangensaft
in Trinkpackungen unter der in der Klagschrift
in Ablichtung wiedergegebenen Aufmachung
angeboten, feilgehalten, verkauft oder sonst
in den Verkehr gebracht hat, und zwar unter
Angabe der Stilickzahl, der Herstellungszeiten,
Verkaufszeiten, Herstellungskosten, Verkaufs-
preise sowie der Art und des Umfangs der einge-
setzten Werbemittel,

2. festzustellen, dafl die Beklagte der Kl&gerin
sdmtlichen Schaden zu ersetzen hat, der dieser
durch das Anbieten, Feilhalten, Verkaufen oder
In-den-Verkehr-Bringen von Orangensaft in
Trinkpackungen unter der in Nr. 1 wiedergegebe-
nen Aufmachung und durch den Einsatz von Werbe-
mitteln hierfiir entstanden ist oder noch ent-
stehen wird.

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und dies
damit begriindet, die Trinkpackung "apri" des Orangensaftes



der Beklagten bilde eine Anlehnung an den Beutel
"Capri-Sonne Orange" der Klidgerin, was unter dem
Gesichtspunkt der vermeidbaren Herkunftstduschung
als sittenwidriger WettbewerbsverstoBl zu beurteilen
sei.

Auf die dagegen gerichtete Berufung der Beklagten
hat das Oberlandesgericht das Urteil des Landgerichts
abgedndert und die Klage abgewiesen. Dagegen richtet
sich die Revision der Kl&dgerin, mit der sie beantragt,
das Urteil des Oberlandesgerichts aufzuheben und die
Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Land-
gerichts zuriickzuweisen. Die Beklagte beantragt, die

Revision zuriickzuweisen.

Entscheidungsgriinde

I. Das Berufungsgericht 1dBt offen, ob das Klage-
zeichen rechtserheblich benutzt worden ist und ob der
Lizenzvertrag wirksam ist. Die Beklagte verletze mit
der Aufmachung ihrer Orangensaftpackung weder das
Warenzeichen noch eine Ausstattung der Kl&gerin, auch
verstoBe sie nicht gegen die §§ 1 und 3 UWG. Die Kldgerin
habe auch nach dem deutsch-italienischen Abkommen zum
Schutz von Herkunftsangaben keinen Anspruch auf Unter-
lassung der Verwendung der Bezeichnung "apri", weshalb
ihr die geltend gemachten Auskunfts- und Schadens-
ersatzanspriiche gegen die Beklagte insgesamt nicht
zustinden.
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Ob der Kldgerin ein Ausstattungsrecht an der
Aufmachung ihrer Fruchtsaftgetrénkebeutel zustehe,
kénne dahinstehen. Denn es fehle insoweit an der
Verwechslungsgefahr. Eine solche bestehe nicht zwischen
den Bezeichnungen "apri" und "Capri-Sonne". Im Gesamt-
eindruck wiirden die beiden Zeichen schon wegen der
unterschiedlichen Lénge auseinandergehalten. Verwechslungs-
gefahr ergebe sich auch nicht aus der Ahnlichkeit der
Bezeichnung "apri" mit dem Bestandteil "Capri" des Klage-
zeichens. Denn in der Aufmachung der Kladgerin wlirden
die beiden Bestandteile ihres Wortzeichens "Capri-Sonne"
vom Verkehr als gleichwertig angesehen, so daB keiner
der beiden Bestandteile den Gesamteindruck des Zeichens
prédge. Der Verkehr orientiere sich daher an der Zusammen-
setzung "Capri-Sonne'", in Bezug auf die eine Verwechslung
mit "apri" ausscheide. Die Klageanspriiche kdnnten daher
nicht auf das Warenzeichen "Capri-Sonne" oder ein an
diesem Zeichen bestehenden Ausstattungsrecht der Klé&gerin
gestilitzt werden.

Die Verkehrsbefragung habe ergeben, daBl die Kl&gerin
fir die Bezeichnung "Capri" in Alleinstellung nicht die
Verkehrsgeltung erlangt habe, die fiir einen Ausstattungs-
schutz oder einen wettbewerblichen Schutz nach § 1 UWG
ausreiche. Dazu verweist das Berufungsgericht im einzelnen
auf seine Darlegung im Urteil des am gleichen Tage ent-
schiedenen Parallelverfahrens (2 U 157/79), das eben-

falls Gegenstand eines Revisionsverfahrens (I ZR 96/81)
ist.




Die zu vergleichenden Aufmachungen, unter denen
die Parteien ihre Ware auf den Markt bridchten, seien
darin dhnlich, daB beide die Abbildung mehr oder
weniger naturfarbener Orangen vor dem blauen Hinter-
grund zeigten, wobei eine Frucht aufgeschnitten sei.
Diese {/bereinstimmung vermdge Anspriiche der Kl&igerin
aus § 25 WZG oder § 1 UWG nicht zu begriinden, weil
diesen Merkmalen in der Aufmachung der Fruchtsaftbeutel
der Klagerin Jjedenfalls fir sich allein nicht die
erforderliche Kennzeichnungskraft zukomme. Eine derart
naturgetreue Abbildung als warenbeschreibender Hinweis
habe von Haus aus keine Kennzeichnungskraft. Das Bild
von Orangen vor einem blauen Hintergrund werde auch bei
Fruchtsaftgetrdnken und Fruchtsdften hdufig verwendet,
wie durch die Vorlage von sechs Abbildungen von Flaschen,
Packungen und Beuteln verschiedener Hersteller nachge-
wiesen worden sei. In vier Fdllen werde dabei auch eine
aufgeschnittene Frucht neben ganzen Orangen gezeigt.
Daraus ergebe sich, daB dieses Merkmal der Aufmachung
der Packung der Kl&gerin Jedenfalls nicht kennzeichnungs-
krdaftiger sei als der Bestandteil "Capri" ihres Waren-
zeichens. Dieses Merkmal kdnne deshalb ebensowenig wie
der Zeichenbestandteil "Capri" fir sich allein die
erforderliche Verkehrsdurchsetzung erlangt haben.

Daher kimen Anspriiche aus §25 WZG, 1 UWG nur in
Betracht, wenn eine Verwechslungsgefahr mit der gesamten
Aufmachung der Packung der Klagerin bestdnde. Das sei
Jedoch zu verneinen, was das Berufungsgericht ndher aus-
fithrt. Es fehle unter den gegebenen Umstidnden auch
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jeder Anhaltspunkt dafiir, daR die Beklagte ihre Auf-
machung deshalb gewdhlt habe, um sich an den guten
Ruf der Klagerin anzulehnen.

II. Die dagegen gerichtete Revision fiihrt zur
Aufhebung des Urteils und Zurickverweisung der Sache
an das Berufungsgericht.

1. Soweit die Klagerin ihre Anspriiche unter dem
Blickpunkt der §§ 24, 31 WZG auf das Warenzeichen
"Capri-Sonne" stiitzt und die Verwendung der Packung
der Beklagten wegen der Bezeichnung "apri" beanstandet,
hat das Berufungsgericht die Abweisung der Klage mit
dem Fehlen einer Verwechslungsgefahr begriindet. Dazu
hat es sich weitgehend auf seine die gleiche Frage
betreffenden Ausfiihrungen im Urteil in der Parallel-
sache 2 U 157/79 bezogen. Dieses Urteil ist, und zwar
gerade im Hinblick auf Jjene Ausfiihrungen, auf die Revision
der Kl&gerin durch das am heutigen Tage ergangene Senats-
urteil in der Sache I ZR 96/81 aufgehoben und die Sache
an das Berufungsgericht zurilickverwiesen worden. Die
Begriindung der Urteilsaufhebung deckt sich insoweit mit
den Griinden, die im vorliegenden Streitfall maBgebend
sind. Da das Urteil zwischen den selben Parteien ergangen
ist, genigt es auch in dieser Instanz, auf die Urteils-
begriindung in Jjener Sache Bezug zu nehmen.

2. Soweit das Berufungsgericht das Bestehen eines
Ausstattungsschutzes i.S. des § 25 WZG an der Bezeichnung
"Capri" in Alleinstellung verneint hat, kann ebenfalls




auf die Entscheidungsgriinde in der Parallelsache Bezug
genommen werden. Auch im Streitfall hd@ngt das zu fordernde
Ausmaf3 der Verkehrsdurchsetzung davon ab, ob und inwie-
welt ein Freihaltungsbediirfnis an der Bezeichnung "Capri™"
zu bejahen ist, wozu es weiterer Aufkldrung bedarf.
Entsprechendes gilt fiir die Frage der Anwendbarkeit des
deutsch-italienischen Herkunftsabkommens im Hinblick

auf eine etwaige Beeintrdchtigung des Werbewertes der
Bezeichnung "Capri" fiir die Srtliche Weinwirtschaft.

3. Das Berufungsgericht hat im Streitfall fermer
gepriift - und verneint -, ob der Klidgerin ein Ausstattungs-
schutz an dem Bildbestandteil ihrer Packung zusteht
(Orangen, von denen eine aufgeschnitten ist, vor blauem
Hintergrund ). Ob diese Ausfiilhrungen den Revisionsangriffen
standhalten wiirden, kann dahingestellt bleiben, weil die
klagabweisende Entscheidung schon aus den oben angegebenen
Griinden aufzuheben war und fir eine dem Klagantrag ent-
sprechende Entscheidung die Sache Jjedenfalls nicht ent-
scheidungsreif ist. Das Berufungsgericht wird jedoch im
weiteren Verfahren priifen miissen, ob die Kl&dgerin iUber-
haupt einen Ausstattungsschutz an diesen Merkmalen in
Alleinstellung geltend machen will und evtl., ob sie
soweit ihren Klagvortrag hinreichend substantiiert hat.

4. Der Klageanspruch ist aus den oben genannten
Griinden auch unter dem Gesichtspunkt des § 1 UWG noch
nicht entscheidungsreif, so daB es eines Eingehens auf
diesen Teil der Griinde des Berufungsurteils nicht bedarf.
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Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben
und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entschei-
dung an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen, dem
auch die Entscheidung ilber die Kosten des Revisions-
verfahrens zu i{ibertragen war.

v. Gamm Merkel Ziilch
Erdmann Scholz-Hoppe
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