Nachschlagewerk: ja
BGHZ :_nein

Baelz

WZG § 11 Nr. 4; UWG §§ 3, 16

a) Eine rechtserhaltende Benutzung einer Wort-Marke kann
trotz verdnderter Schreibweise (Klein- statt GroBbuch-
staben) vorliegen, falls nicht die besondere Gestaltung

des Schriftbilds fiir den Gesamteindruck der Marke mitbe-
stimmend ist.

b) 2Zur Frage einer rechtserhaltenden Benutzung durch eine

gegeniiber der Eintragung abgewandelten Zeichenform.

c) Zur Frage der Irrefithrung durch die Verwendung eines (:)
neben dem Firmenschlagwort in Alleinstellung, das zwar
Bestandteil von Warenzeichen, aber nicht in Alleinstel-

lung als Warenzeichen eingetragen ist.

d) Zur Frage der Interessenabwdgung beim Zusammentreffen
von aus gleichen Personennamen gebildeten Firmenbezeich-
nungen von Handelsgesellschaften (GmbH & Co KG; GmbH).

BGH, Urt. v. 14. Dezember 1989 - I ZR 1/88 - OLG Stuttgart
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
miindliche Verhandlung vom 14. Dezember 1989 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter

Dr. Erdmann, Dr. Teplitzky, Dr. Mees und Nobbe

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des
2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart
vom 27. November 1987 im Kostenpunkt und insoweit
aufgehoben als die Widerklage abgewiesen worden

ist.

Die Berufung der Klagerin gegen die Verurteilung,
in die L6schung der unter der Nr. 1 007 584 in der
Warenzeichenrolle des Deutschen Patentamts einge-
tragenen Dienstleistungsmarke "baelz automatic"
einzuwilligen (Nr. 4 c aus dem Urteil der 4. Kam-
mer filiir Handelssachen des Landgerichts Stuttgart

vom 16. Januar 1987), wird zurilickgewiesen.

Der Kldgerin wird unter Androhung eines vom Ge-
richt fir jeden Fall der Zuwiderhandlung festzu-
setzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,-- DM oder
Ordnungshaft bis zu sechs Monaten untersagt, im
geschéaftlichen Verkehr bei der Werbung fiir MeB-
und Regelgerdate das Wort "baelz" in der Weise zu
verwenden, dafl diesem Wort der in einem Kreis be-
findliche Buchstabe "R" unmittelbar zugeordnet

ist.
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Im Gbrigen Umfang der Aufhebung wird die Sache zur
anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch iiber
die Kosten der Revisionen, an das Berufungsgericht

zurickverwiesen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die seit 1914 bestehende Kldgerin vertreibt unter der
Firma "W. Bdlz & Sohn GmbH & Co." Wdrmeaustauscher, MeB-,
Uberwachungs- und Regelgerdte und -anlagen sowie Ventil- und
Motorarmaturen und stellt solche auch her. Sie ist unter an-
derem Inhaberin des Warenzeichens Nr. 820 934 "BAELZ-AUTO-
MATIC", eingetragen am 23. Juni 1966, und der Dienstlei-
stungsmarke Nr. 1 007 584 "baelz automatic", eingetragen am
10. September 1980.

Die seit 1984 bestehende Beklagte wird heute unter der
Firma "Jiirgen Baelz Controls Gesellschaft fiir Mefi- und Re-
geltechnik mbH" betrieben. I1hr geschaftsfiithrender Gesell-
schafter, Jiirgen Bdlz, ist der Sohn des Geschadftsfiihrers der
Komplementdrin der Klagerin und war friiher auch bei dieser

tdtiqg.

Die Parteien haben mit Klage und Widerklage die Riick-
nahme von Warenzeichenanmeldungen, L8schung von Warenzeichen
und Unterlassung des Gebrauchs verschiedener Kennzeichnungen
begehrt. Diesen Begehren hat das Landgericht teilweise
stattgegeben; die gegen dieses Urteil eingelegten Berufungen
haben zum Teil Erfolg gehabt. Der Senat hat die von den Par-
teien eingelegten Revisionen nur insoweit angenommen, als
sich die Beklagte gegen die vom Berufungsgericht vorgenomme-
ne Abweisung der Widerklage wendet.



Zur Begriindung der Widerklage hat die Beklagte insoweit
vorgetragen, die Wortzeichen "BAELZ-AUTOMATIC" (Warenzeichen
Nr. 820 934) und "baelz automatic" (Dienstleistungsmarke
Nr. 1 007 584) seien geeignet, den Verkehr iiber die Herkunft
der mit ihnen gekennzeichneten Waren und Leistungen zu t&u-
schen, da "Baelz" auch ein kennzeichnender Bestandteil ih-
rer, der Beklagten, Firma sei; die Kldgerin habe diese Zei-
chen auch nicht rechtserhaltend benutzt. Die Beklagte hat
weiter geltend gemacht, dadurch dafl die Klagerin in ihrer
Werbung dem Wort "baelz" ein CD zuordne, tdusche sie die
angesprochenen Verkehrskreise dariiber, dafB dieses Wort fiir
die Klagerin in Alleinstellung geschiitzt sei; durch diese
Art der Werbung der Kldgerin sei ihr ein - noch nicht zu be-
ziffernder - Schaden entstanden. Die Beklagte hat ferner be-
anstandet, daB die Kladgerin den Namensbestandteil "Baelz" in
Alleinstellung zur Kennzeichnung ihres Unternehmens benutze,
weil dadurch die ohnehin bestehende Verwechslungsgefahr der
fir die Parteien eingetragenen Firmenbezeichnungen noch er-
héht werde.

Die Beklagte hat beantragt,

1. die Klagerin zu verurteilen, in die L&schung

der unter
a) Nr. 820 934 BAELZ-AUTOMATIC
und

¢) Nr. 1 007 584 baelz automatic



in der Warenzeichenrolle des Deutschen Patent-
amts eingetragenen Zeichen einzuwilligen;

der Kldgerin unter Androhung der gesetzlichen
Ordnungsmittel 2zu untersagen, im geschdaftlichen
Verkehr bei der Werbung fiir Mef- und Regelgera-
te das Wort "baelz" in der Weise zu verwenden,
daBB diesem Wort der in einem Kreis befindliche

Buchstabe "R" unmittelbar zugeordnet ist;

festzustellen, daBl die Kldgerin der Beklagten

samtlichen Schaden zu ersetzen hat, der dieser
durch die unter Ziff. 2 bezeichneten Handlungen
entstanden ist und noch entstehen wird, sofern

dieser nach dem 12.9.1984 eingetreten ist;

die Kldgerin zu verurteilen, der Beklagten
unter Vorlegung eines Verzeichnisses dariiber
Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die
unter Z2iff. 2 genannten Handlungen nach dem
12.9.1984 vorgenommen hat, und zwar unter Anga-
be der jeweiligen Werbemittel, deren Auflage

und deren Verbreitungszeitraumes;

der Klagerin unter Androhung der gesetzlichen
Ordnungsmittel zu untersagen, zur firmenmdfigen
Kennzeichnung ihres Unternehmens das Wort
"Baelz", und zwar auch in der Schreibweise

"baelz", in Alleinstellung zu verwenden.



Die Klagerin ist dem Verlangen der Beklagten entgegen-
getreten und hat dabei insbesondere geltend gemacht, die von
ihr verwandten Kennzeichnungen seien prioritdtsdlter; sie
habe die Warenzeichen auch rechtserhaltend beim Vertrieb

ihrer Erzeugnisse benutzt.

Das Landgericht hat den Antradgen auf Einwilligung in
die Warenzeichenldschung und auf Unterlassung der Kennzeich-
nung des Unternehmens der KlAgerin durch "Baelz" in Allein-
stellung stattgegeben, die auf die Werbung mit "Baelz (:)"
bezogenen Antrdge hat es abgewiesen. Das Berufungsgericht
hat die in Frage stehenden Widerklageantrdge insgesamt abge-
wiesen. Mit der Revision, soweit diese angenommen worden
ist, verfolgt die Beklagte die Widerklageantrdge weiter; die

Klagerin beantragt, die Revision zuriickzuweisen.

Entscheidungsgriinde:

I. 1. Das Berufungsgericht hat zur Abweisung des auf
Einwilligung in die LO&schung des Warenzeichens Nr. 820 934
"BAELZ~AUTOMATIC" und der Dienstleistungsmarke Nr. 1 007 584
"baelz automatic" gerichteten Widerklageantrags ausgefiihrt:
Zwar bestehe nach der Errichtung der Beklagten unter ihrer
Firma und nach deren Eintritt in den Wettbewerb zur Kldgerin
die Gefahr, daf3 ein nicht unerheblicher Teil der angespro-
chenen Verkehrskreise iliber die Herkunft der gekennzeichneten
Ware getduscht werde. Im Rahmem der bei Namensgleichen wie
hier vorzunehmenden Giiter- und Interessenabwdgung sei aber

mafBgeblich, daB die Kladgerin bereits seit ihrer Griindung im



Jahre 1914 den Familiennamen als Firmenbestandteil fiihre und
auch seit 1940 die Kurzform "Baelz" auf ihren Waren und
schriftlichen Unterlagen anbringe; hinzu komme, dafl die Wa-
renzeichen schon seit 1966 und 1980 eingetragen seien. Die-
sen Besitzstand miisse die Beklagte hinnehmen. Es komme des-
halb auf den Einwand der Beklagten an, die Kladgerin habe
diese Warenzeichen nicht in rechtserheblicher Weise benutzt;
dieser Einwand sei indes unbegriindet. Zwar seien von den mit
dem Warenzeichen "BAELZ-AUTOMATIC" gekennzeichneten Thermo-
staten nur pro Jahr durchschnittlich zehn Stiick verkauft
worden; das sei jedoch nicht auf einen kurzen Zeitraum be-
schrdnkt gewesen, so dafl durch den geringen Umfang des Ver-
triebs eine funktionsgerechte Benutzung des Warenzeichens
nicht in Frage gestellt sei. Das Fehlen des im eingetragenen
Warenzeichen enthaltenen Bindestrichs beim Vertrieb der
Thermostaten sei unschddlich, da der Charakter des aus zwei
Worten bestehenden Zeichens dadurch nicht verdndert worden
sei. Eine rechtserhaltende Benutzung des Warenzeichens
"BAELZ-AUTOMATIC" sei zudem durch den Gebrauch in der
Schreibweise "baelz automatic" erfolgt, wie sie in den Ver-
wendungsbeispielen in den Bildmappen K 9 und K 54 zu finden
sei, da die Verwendung von Klein- und Grofibuchstaben hier

unschadlich sei.

Den vorgelegten Unterlagen hat das Berufungsgericht
weiter entnommen, daB die Dienstleistungsmarke "baelz auto-
matic" filir Dienstleistungen benutzt werde, die nicht als
bloBe Hilfsdienstleistungen zu qualifizieren seien, und daf
sie auch in einer fiir die Rechtserhaltung ausreichenden In-
tensitdt benutzt werde. Zwar werde die Dienstleistungsmarke

allein in der Weise benutzt, daR die beiden Bestandteile der




Marke untereinander (statt, wie eingetragen, nebeneinander)
geschrieben und die Schrifttypen des Wortes "Baelz" durch
Fettdruck besonders hervorgehoben wiirden. Da hier nicht ein
einheitliches Wort in zwei Begriffe aufgespalten werde, lie-
ge diese Benutzungsform noch im Rahmen des bestimmungsgemé-

len und verkehrsiiblichen Gebrauchs.

2. Warenzeichen 820 934 "BAELZ-AUTOMATIC"

Die Angriffe der Revision gegen die Beurteilung des L&-
schungsbegehrens hinsichtlich dieses Warenzeichens haben Er-
folg; sie filhren zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur
Zurilickverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Die Aus-
fiihrungen des Berufungsgerichts zur rechtserhaltenden Benut-
zung des Warenzeichens halten nach den bisher getroffenen

Feststellungen der rechtlichen Uberpriifung nicht stand.

a) Die Revision erhebt zu Recht keine Bedenken gegen
die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte miisse als
prioritdtsijliingeres Unternehmen eine gewisse Verwechslungs-
gefahr, die von den friiher eingetragenen Warenzeichen der
Klagerin ausgeht, hinnehmen (vgl. dazu BGHZ 45, 246, 249
- Merck; BGH, Urt. v. 12.12.1985 - I ZR 1/84, GRUR 1986,
402, 403 = WRP 1986, 265 - Fiirstenberqg).

b) Auch die Ausfiihrungen des Berufungsgerichts, daB die
Klagerin durch die Verwendung der Bezeichnung BAELZ Automa-
tic, also unter Fortlassen des Bindestrichs, wie er an sich
bei dem eingetragenen Zeichen vorgesehen ist, das Waren-
zeichen rechtserhaltend benutzt habe, sind aus Rechtsgriinden

nicht zu beanstanden. Kleine Anderungen, die fiir die Ver-



kehrsauffassung iiber die Zeichenidentitdt unerheblich sind,
stellen keine fir die Frage der Zeichenbenutzung relevante
Abwandlung dar (BGH, Urt. v. 29.3.1987 - I ZR 23/85, GRUR
1987, 822, 823 - Pandabdr; Urt. v. 12.7.1984 - I ZR 2/82,
GRUR 1985, 46, 48 - IDEE-Kaffee). Nach den Feststellungen
des Berufungsgerichts beeinflufit im vorliegenden Fall das
Fortlassen des in dem eingetragenen Warenzeichen enthaltenen
Bindestrichs die Verkehrsauffassung iiber die Identitadt die-

ses Warenzeichens nicht.

c) Nicht beigetreten werden kann dagegen nach den bis-
her getroffenen Feststellungen der Auffassung des Berufungs-
gerichts, die Beklagte habe durch den Vertrieb der so ge-
kennzeichneten Thermostate das Warenzeichen ausreichend im
Sinn des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG benutzt. Bei der Beurteilung
des Ausmafles der Zeichenverwendung kommt es darauf an, ob
unter Zugrundelegung der wirtschaftlichen Verhédltnisse des
Verwenders bei objektiver Betrachtung die als Benutzung in
Anspruch genommenen Vertriebshandlungen auch ohne Beriick-
sichtigqung des Zwecks, den Bestand der Marke zu erhalten,
als wirtschaftlich sinnvoll zu beurteilen sind (BGH, Urt. v.
20.3.1986 - I ZR 10/84, GRUR 1986, 542, 544 - King II; Urt.
v. 5.6.1985 - I 2R 151/83, GRUR 1986, 168, 169 - Darcy; Urt.
v. 17.1.1985 - I ZR 107/83, GRUR 1985, 926, 927 - topfitz/
topfit). Dabei ist regelmdfiig nicht entscheidend, ob be-
stimmte Umsatzzahlen erreicht worden sind. Hiervon ist auch

das Berufungsgericht ausgegangen.

Ob aber eine ausreichende Benutzung hier vorliegt, 1l&83t
sich den Feststellungen des Berufungsgerichts noch nicht

entnehmen. Zwar hat die Kldgerin, wie das Berufungsgericht



angencmmen hat, pro Jahr in unregelmdfiiger Abfolge etwa
durchschnittlich zehn Stiick eines mit dem Warenzeichen in
dieser Form gekennzeichneten Thermostaten verkauft. Hiervon
ist auch fiir die Revisionsinstanz auszugehen, denn die Be-
klagte hatte die von ihr in der Revision insoweit geltend
gemachte Unrichtigkeit des Tatbestandes nicht mit einem Be-
richtigungsantrag angegriffen. Aber auch auf der vom Beru-
fungsgericht festgestellten Grundlage durfte es noch keine
rechtserhaltende Benutzung annehmen. Zwar ist die Zeichenbe-
nutzung iber eine Reihe von Jahren hinweg, wie sie hier ge-
geben war, in der Regel als Indiz fiir eine Verwendung anzu-
sehen, die iiber den Zweck bloBer Markenerhaltung hinausgeht
(BGH GRUR 1986, 542, 545 - King II). Wegen der dem eigenen
Vorbringen der Kldgerin zu entnehmenden auBerordentlich ge-
ringen Stiickzahl der vertriebenen Thermostate reicht jedoch
dieses Indiz im Streitfall noch nicht aus, um eine ernst-
hafte und ausreichende Benutzung des Zeichens zu begriinden.
Hierzu hdtte es vielmehr weiterer Feststellungen zur wirt-
schaftlichen Bedeutung des Vertriebs dieser Kapillarthermo-
state fiir den Geschadftsbetrieb der Kldgerin bedurft. Auch
aus dem zu den Akten gereichten Katalog iiber die Erzeugnisse
der Klagerin ist nicht erkennbar, welche Bedeutung fiir den
Geschdftsbetrieb der Kldgerin der Absatz dieses Thermostaten
hat.

d) Eine rechtserhaltende Benutzung des Warenzeichens
"BAELZ-AUTOMATIC" fiir die im Warenverzeichnis fiir dieses Wa-
renzeichen aufgefiihrten Erzeugnisse folgt auch noch nicht
daraus, daB die Beklagte ferner das Warenzeichen, wie das
Berufungsgericht festgestellt hat, fiir die Waren Elektromag-

netteile, MeB-, Uberwachungs- und Regelgerdte fiir Temperatur




und Druck nach Mafigabe der Anlage K 9 und K 54, also in der
Schreibweise "baelz automatic" (ohne Bindestrich in Klein-

buchstaben), verwandt hat.

Nicht zu beanstanden ist zwar, daB das Berufungsgericht
eine solche Benutzungsform (ohne Bindestrich unter Verwen-
dung von Klein- statt Groflbuchstaben) als eine m&gliche
rechtserhaltende Benutzung angesehen hat. Das Fortlassen des
Bindestrichs fihrt - nach den Feststellungen des Berufungs-
gerichts zu der unter b) und c) erdrterten Benutzungsform -
nicht zu einer die Zeichenidentitdt in Frage stellenden An-
derung. Die Verwendung von Klein- statt GroBbuchstaben 148t
ebenfalls die Zeichenidentit&dt unberiihrt, falls nicht gerade
die besondere Gestaltung des Schriftbildes fiir den Gesamt-
eindruck der Marke mitbestimmend ist (vgl. BGH, Beschl. v.
25.5.1979 - 1 ZB 13/76, GRUR 1979, 707, 709 - Haller I).
Letzteres konnte das Berufungsgericht bei dem hier vorlie-
genden Wortzeichen ohne RechtsverstoB verneinen.Doch fehlen
noch Feststellungen zum Umfang und zur Intensitdt dieser Be-
nutzungshandlungen, ferner auch zur wirtschaftlichen Bedeu-
tung des Vertriebs der so gekennzeichneten Erzeugnisse im
Unternehmen der Kldgerin. Erst nach MaBgabe dieser Gesamtum-
stdnde wird sich die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung

des Warenzeichens Nr. 820 934 beantworten lassen.

e) Das Berufungsurteil ist danach beziiglich der Abwei-
sung des Widerklageantrags zu 1 a aufzuheben und die Sache
an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen, um diesem Gele-
genheit zu geben, Feststellungen zur Frage der rechtserhal-
tenden Benutzung des Warenzeichens Nr. 820 934 der Klédgerin

zu treffen.



3. Dienstleistungsmarke 1 007 584 "baelz automatic”

Auch die Angriffe der Revision gegen die Beurteilung
des L&schungsbegehrens hinsichtlich dieser Dienstleistungs-
marke haben Erfolg. Sie fiihren unter Abdnderung des Urteils
des Berufungsgerichts zur Verurteilung der Kldgerin nach dem
Widerklageantrag. Das Berufungsgericht hat zu Unrecht eine

rechtserhaltende Benutzung der Dienstleistungsmarke bejaht.

a) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat
die Klagerin dieses Zeichen nicht in der in der Zeichenrolle
eingetragenen Form (zwei Worter in einheitlicher Klein-
schreibweise nebeneinander angeordnet) benutzt, sondern aus-
schliefBlich in der Weise, daB beide Worte untereinander an-
geordnet worden sind, wobei das Wort "baelz" durch Fettdruck
und groflere Schrifttypen besonders hervorgehoben worden ist.
Diese abgewandelte Benutzungsform durfte das Berufungsge-
richt nicht als eine rechtserhaltende Benutzung des einge-

tragenen Zeichens werten.

Willkiirliche Abwandlungen der Benutzungsform gegeniiber
der Eintragungsform sind im Hinblick auf die Notwendigkeit
klarer Rechtsverhdltnisse im allgemeinen nur dann als
rechtserhaltend zu betrachten, wenn sie sich als bestim-
mungsgemdfle und verkehrsiibliche oder durch den praktischen
Gebrauch gebotene Art der Benutzung darstellen. Dabei han-
delt es sich etwa um vom Zeitgeschmack nahegelegte Moderni-
sierungen in Schrift und Bild, soweit sie den Schutzbereich
des Zeichens und seine Unterscheidungskraft nicht verdndern,
oder um ausnahmsweise zwingend gebotene Anpassungen an Ver-

packungsformen und sonstige Vertriebsnotwendigkeiten. Liegen



solche Abwandlungen vor, so kommt es ferner darauf an, ob
das Zeichen in Ubereinstimmung mit der Verkehrsauffassung
noch als identisch mit der eingetragenen Form zu betrachten
ist (BGH, Urt. v. 4.7.1980 - I ZR 56/78, GRUR 1981, 53, 54

- Arthrexforte; Urt. v. 31.5.1974 - I ZR 28/73, GRUR 1975,
135, 137 - KIM-Mohr). Das Vorliegen dieser Voraussetzungen
hat das Berufungsgericht zu Unrecht bejaht. Nach seinen
Feststellungen ist kein Anhaltspunkt dafiir gegeben, dafB die
Beklagte aus praktischen Griinden beim Gebrauch der Marke An-
la3 gehabt hétte, diese in der von ihr gewdhlten Weise abzu-
dndern und so zu benutzen. Auch ist nicht erkennbar, daRB
nach der Verkehrsauffassung die von der Beklagten gewdhlte
Abwandlung ihrer Marke noch identisch mit der eingetragenen
Form angesehen werden kdénnte. Dadurch dafl die Beklagte den
an sich kiirzeren Bestandteil "baelz" in Fettdruck gestaltet
und so in die gleiche Breite gezogen hat, wie der darunter
angebrachte Bestandteil "automatic" sie aufweist, hat sie
die Erscheinungsform der Marke in erheblichem, die Identitat
mit der eingetragenen Form nicht mehr wahrendem, MaBe verdn-
dert, zumal bei dem beschreibenden Inhalt von "automatic"
sich bei dieser Schreibweise die Zusammengehdrigkeit von
"baelz" und “"automatic" als einheitliche Herkunftskennzeich-
nung nicht ohne weiteres ergibt. Damit ist eine Identitat
zwischen der eingetragenen und der von der Beklagten benutz-

ten Form nicht mehr gegeben.

b) Danach erweist sich das auf Loschung des Warenzei-
chens gerichtete Begehren der Beklagten als begriindet, so
dafl dem Widerklageantrag aus 1 c zu entsprechen ist, ohne

daB es noch auf die zwischen den Parteien streitige Frage



ankommt, ob die Klagerin ihre Marke insoweit iberhaupt fiir
eigenstdndige und nicht nur fir Hilfsdienstleistungen
benutzt hat.

IT. 1. Den Widerklageantrag, der Kladgerin zu untersa-
gen, in der Werbung fiir MeB- und Regelgerdte dem Wort
“baelz" ein (:) unmittelbar zuzuordnen, hat das Berufungsge-
richt ebenso wie die Antrdge auf Feststellung einer Scha-
densersatzpflicht und auf Auskunftserteilung wegen der gel-
tend gemachten Verletzung mit der Begriindung zuriickgewiesen,
die Kldgerin tdusche die Verkehrskreise nicht in wettbe-
werbsrechtlich relevanter Weise. Allein kennzeichnungskraf-
tiger Bestandteil der Warenzeichen der Klagerin sei der Fa-
milienname Balz; die Schutzfdhigkeit dieser Zeichen folge
ausschlieBlich aus deren Kennzeichnungskraft. Die Eintragung
der Warenzeichen bedeute somit vornehmlich, daB die Klagerin
fliir den vorangestellten Familiennamen Schutz in Anspruch
nehmen kdénne, und hieriiber informiere sie, die Klagerin, die

angesprochenen Verkehrskreise durch das (:).

2. Diese Beurteilung ist nicht frei von durchgreifenden
rechtlichen Bedenken; sie steht, wie die Revision zutreffend
rigt, im Widerspruch zur Lebenserfahrung. Die angesprochenen
Verkehrskreise entnehmen der Beifiigung des (:) zu dem als
Namen wirkenden Wort "baelz", daB es eine Marke dieses In-
halts gebe (vgl. OLG Hamburg, WRP 1976, 290, 291). Das ist
aber, wie den Feststellungen des Berufungsgerichts im ibri-
gen zu entnehmen ist, nicht richtig. Die fiir die Kldgerin
eingetragenen Warenzeichen enthalten neben dem Wort "baelz"
noch weitere Bestandteile. Durch die Verwendung des (E)

allein mit dem vorangestellten Wort "baelz" als Bestandteil



der fir die Klagerin eingetragenen Warenzeichen unterrichtet
sie die angesprochenen Verkehrskreise unrichtig iliber Inhalt
und Nutzungsumfang hinsichtlich der fiir sie eingetragenen

Warenzeichen.

Daher war der Kl&gerin auf Antrag der Beklagten zu
untersagen, bei der Werbung fiir MeB- und Regelgerdte dem
Wort "baelz" ein (:) unmittelbar zuzuordnen.

3. ba das Berufungsgericht bisher die Voraussetzungen
eines Schadensersatzanspruchs und eines Auskunftsanspruchs
der Beklagten wegen der Verwendung des (g) allein mit dem
Zeichenbestandteil "baelz" nicht gepriift hat, ist auf die
Revision der Beklagten die Abweisung der Widerklageantrage
zu 4 und 5 aufzuheben und der Rechtsstreit insoweit an das

Berufungsgericht zuriickzuverweisen.

III. 1. Das Berufungsgericht hat ferner den Widerklage-
antrag, der darauf gerichtet ist, der Kladgerin zu untersa-
gen, zur firmenmafiigen Kennzeichnung ihres Unternehmens das
Wort "BAELZ", und zwar auch in der Schreibweise "baelz" in
Alleinstellung, zu verwenden, als unbegriindet erachtet. Es
hat hierzu ausgefilhrt: Der Firmenbestandteil "BAELZ" weise
als Name die fiir den Schutz nach § 16 UWG erforderliche Un-
terscheidungskraft auf. Die Kldgerin sei nicht gehalten, auf
die Filhrung ihres Firmenbestandteils "BAELZ" in Alleinstel-
lung zu verzichten; sie habe dargetan, daB sie nach 1945
auch firmenmdfig mit dieser Bezeichnung in Alleinstellung
aufgetreten sei und auftrete; insoweit sei ihr ein schutz-
wiirdiger Besitzstand zugewachsen, den sie allein wegen der
Firmenfihrung der Beklagten, die zwar befugt die Firma
"Jlirgen Baelz Controls Gesellschaft fiir Mef3- und Regeltech-

nik mbH" fihre, aber auch eine andere Firma hatte wahlen



kS6nnen, nicht preisgeben miisse. Fiir die Beklagte, die in
derselben Branche wie die Klagerin und in Ortsndhe zu ihr
tdtig sei, habe keine Veranlassung bestanden, gerade den
Familiennamen in die Firma aufzunehmen. Durch das Verhalten
der Beklagten sei die Gefahr begriindet, daB Geschadftsverbin-
dungen auf diese iibergehen k&nnten und daB diese an dem Ruf
der Kladgerin teilnehmen kdnne. Da die Klagerin schon bei
Eintritt der Beklagten in das Geschdftsleben in beachtlichem
Umfang unter der Bezeichnung "BAELZ" aufgetreten sei, liege
es an der Beklagten, durch die Beifiligung kennzeichnender Zu-

sdtze einer Verwechslungsgefahr entgegenzuwirken.

2. Die Angriffe der Revision gegen diese Beurteilung
haben Erfolg; sie fiihren zur Aufhebung und zur Zuriickverwei-

sung der Sache an das Berufungsgericht.

@) Ohne Rechtsfehler ist das Berufungsgericht davon
ausgegangen, dafl die Kldgerin im Verhdltnis zur Beklagten
grundsdtzlich das prioritdtsdltere Recht an dem Namen
“BAELZ" hat, da sie diesen bereits seit 1914 benutzt, wah-
rend die Beklagte ihn erst seit 1984 verwendet. Das Beru-
fungsgericht hat auch zutreffend gesehen, da3 es Trdgern
gleicher Familiennamen grundsdtzlich nicht verwehrt werden
kann, ihren Namen im geschdftlichen Verkehr zu benutzen;
nach dem Gebot der Lauterkeit, dem auch die Ausiibung des Na-
mensrechts im geschdftlichen Verkehr unterliegt, sind sie
dabei jedoch gehalten, die Verwechslungsgefahr so weitgehend
wie moglich durch eine unterschiedliche Gestaltung der Firma
auszurdumen und damit einer sich aus der Gleichnamigkeit er-
gebenden Verwechslungsgefahr dadurch entgegenzuwirken, daR

sie sich durch unterscheidungskrdftige Zusdtze voneinander




abgrenzen (BGHZ 14, 155, 159 - Farina; BGH, Urt. v.
30.10.1956 - I ZR 199/55, GRUR 1957, 342, 346 - Underberg;
Urt. v. 18.9.1959 - I 2R 118/57, GRUR 1960, 33, 36

- Zamek I; Urt. v. 22.11.1984 - I ZR 101/82, GRUR 1985, 389,
390 = WRP 1985, 210 - Familienname; Urt. v. 3.7.1986

- I ZR 77/85, GRUR 1987, 182, 183 = WRP 1987, 30 - Stoll).
Dieses Gebot trifft zwar in erster Linie den prioritdtsjin-
geren Namenstradger, kann aber auch fir die prioritatsdlte-
ren, hier also die Kldgerin, gelten. Ob bei einer Namenskol-
lision zwischen redlichen Wettbewerbern nur der jlingere oder
auch der dltere Wettbewerber durch geeignete MaBnahmen zur
Beseitigung oder Verminderung der Verwechslungsgefahr beizu-
tragen hat, richtet sich nach der aus den beiderseitigen ge-
werblichen und wettbewerblichen Gegebenheiten herzuleitenden
Interessenlage (BGH aa0O - Underberg; v. Gamm, Wettbewerbs-
recht, 5. Aufl., Kap. 54 Rdn. 11).

b) Die danach gebotene Abwdgung der Interessen, die das
Berufungsgericht im Streitfall vorgenommen hat, ldAt nicht
erkennen, dafl es das Vorbringen der Parteien zu den dabei zu
berilicksichtigenden Tatsachen erschdpfend gewiirdigt hat. Das
Berufungsgericht hat im wesentlichen nur die Interessenlage
der prioritatsdlteren Kladgerin gesehen, indem es vor allem
nur darauf abgestellt hat, dafB die Kldgerin beim Eintritt
der Beklagten in das Geschaftsleben fiir ihre Bezeichnung
"BAELZ" bereits einen Bekanntheitsgrad als Besitzstand er-
worben habe, wdhrend die Beklagte als Gesellschaft mit be-
schridnkter Haftung es ohne weiteres hatte vermeiden konnen,
in ihrer Firma ebenfalls den Familiennamen Baelz zu fiihren
(§ 4 GmbHG). Damit ist das Berufungsgericht zwar von recht-

lich zutreffenden Erwdgungen ausgegangen. Es hat dabei aber




keine Feststellungen zu dem Bekanntheitsgrad und dem daraus
herzuleitenden Besitzstand der Kladgerin an der Bezeichnung
"BAELZ" in Alleinstellung im mafgeblichen Kollisionszeit-
punkt getroffen. Das wdre geboten gewesen, weil die Beklagte
vorgetragen hatte, die Kldgerin habe die firmenmd@fBige Benut-
zung von "BAELZ" in Alleinstellung nach ihrem, der Beklag-
ten, Eintritt in den Geschdftsverkehr iliberhaupt erst in re-
levantem MaBe begonnen, jedenfalls aber merklich verstarkt
(GA 42). Sollte das Vorbringen der Beklagten zutreffen, was
das Berufungsgericht bisher nicht gepriift hat, k&nnte es der
Klagerin verwehrt sein, sich auf die Prioritat ihrer vollen
Firmenbezeichnung fiir eine Benutzung des Firmenbestandteils
Baelz in Alleinstellung zu berufen. Die Prioritdt kann sich
in solchen F&llen nach dem Auftreten im geschaftichen Ver-
kehr bestimmen, so dafl nicht die Firmenprioritdt als solche
mafigeblich sein kann, sondern die erst spdter aufgenommene
Firmenbenutzung in der die Kollision herbeifiihrenden Weise
(Underberg aa0; v. Gamm, aaO Kap. 54 Rdn. 12). So braucht
auch in Fallen, in denen sich eine Verkehrsgeltung nach Auf-
treten eines prioritédtsjlingeren Wettbewerbers &ndert, sich
dieser nur das Ausmafl an Verkehrsgeltung entgegenhalten zu
lassen, das bereits im Zeitpunkt der Entstehung des Firmen-
rechts begriindet war (BGH, Urt. v. 1.6.1989 - I ZR 152/87,
GRUR 1989, 856, 858 - Commerzbau). Diese Grundsdtze kdénnen
nach MaBgabe der Interessenabwdgung dazu fiihren, daB der
prioritdtsjliingere Wettbewerber sich nur in dem Umfang und
Ausmafl einen Bekanntheitsgrad der prioritdtsdlteren Kenn-
zeichnung entgegenhalten lassen mulBl, wie er im Kollisions-
zeitpunkt bereits begriindet war. Das Berufungsgericht hat in
seine Abwdgung der beiderseitigen Interessen auch nicht auf-

genommen, daB insbesondere bei Bestrebungen, den Familien-



namen schrittweise zunehmend in Alleinstellung zu benutzen,
auch darauf zu achten ist, ob durch die Art der Firmenbil-
dung oder auch nur durch den blofien Wechsel in der Benut-
zungsform der unrichtige Eindruck einer besonderen Allein-
stellung, Vorzugsstellung oder sonstigen Vorrangsstellung im
Verhdltnis zu den gleichnamigen Mitbewerbern hervorgerufen
werden soll (BGH aaO - Underberg), und daB3 es der Kldgerin
deshalb untersagt sein k&nnte, die Bezeichnung "BAELZ" in

Alleinstellung zu nutzen.

c) Das Berufungsurteil kann danach auch insoweit nicht
aufrecht erhalten bleiben. Die Sache ist insoweit an das Be-
rufungsgericht zurilickzuverweisen, um diesem Gelegenheit 2zu
geben, unter erschdpfender Berilicksichtigung des beidersei-
tigen Parteivorbringens die gebotene Interessenabwdgung vor-
zunehmen, um auf dieser Grundlage iliber diesen Widerklagean-

trag zu entscheiden.

IV. Danach ist das Berufungsurteil, soweit die Revision
angenommen worden ist, aufzuheben. Dem Widerklageantrag zu

1 ¢ kann bereits auf der Grundlage der bisher getroffenen



Feststellungen stattgegeben werden; wegen der iibrigen Wider-
klageantrdge ist die Sache an das Berufungsgericht zuriickzu-
verweisen, dem auch die Entscheidung {iber die Kosten der Re-

visionen zu iUbertragen ist.

v. Gamm Erdmann Teplitzky

Mees Nobbe




	BUNDESGERICHTSHOF

	IM NAMEN DES VOLKES

	2

	4

	5

	7

	8

	9

	10

	11

	12

	13

	14

	15

	16

	17

	18

	19

	20

	21




