Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
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VZG § 16
Pralineée

Wird in einem aus Wort~ und Bildbestandteilen zusammengesctzten
Zeichen ein Wortbestandteil besonders hervorgehoben, dann kann
ein warenzeichenmiiBiger Gebrauch dieses Bestandteils gleichwohl
zu verneinen sein, wenn die Warcngattung, fiir dic das Warenzci-
chen bestimmt ist (hiecr: Tafelschokoléde), dem Verkehr in unter-
schiedlichen Sorten'angeboten wird, wenn ferner die strittige
Angabe crkennbar cine dieser Sorten beschreibt (hier: Praliné)
und wenn der Verkehr entsprechend den Gepflogenheiten auf dem
einschlégigen Warengebiet erwartet, daf die jeweilige Sortcnbe-
zeichnung augenfdllig herausgestellt wird.

BGH, Beschl. v. 4. Oktober 1967 - Ib ZB 14/66 - Bundespatentgericht
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N der Geschiftsstelle

der Firma C c B AG, C (s ),

Anmelderin und Rechtsbe-
schwerdefiihrerin,

-~ Verfahrensbevollméchtigte:

Rechtsanwdlte Dr.

und Dr.

gegen

dic Firma C B
4 (s )s

AG, K 'y

Widersprechende und Rechtsbe-
schwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollumidchtigter: Rechtsapwalt Dr. N

<



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf dic
miindliche Verhandlung vom 4. Oktober 1967 unter Mitwirkung
der Senatspridsidentin Dr. Kriiger-Nieland und der Bundesrica-
ter Pehle, Dr. Mosl, ALff und Dr. Simon

benschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wifd der
BeschluB des 4. Senats (juristischen Beschwerde-
senats) des Bundespatentgerichts vom 25. Juli 1966
aufgehoben; die Sache wird zur anderweiten Verhand-
lung und Entscheidung, auch iUber die Kosten des
Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Beschwerdegericht
zurilickverwiesen.

Griunde:

I. Die rechtsbeschwerdefilhrende Anmelderin hat fiir
die Ware "Milchschokolade mit Praliné~Fiillung in Tafel-
form" ein farbiges Kombinationszeichen angemeldet, das
die rechteckige Form einer Schokoladentafel aufweist.
Btwa in der Mitte des schwarz gehaltenen Untergrundes ist
ein waagrechtes rotes Band mit Schleife angeordnet. Von
den Wortbestandteilen igt am auffallendsten die Angabe
"praliné", die iiber dem Band in weiBen, einseitig gold-
gerdnderten und goldfarbig unterstrichenen Buchstaben
und zusédtzlich auch am Rande der beiden Schmalseiten des
Rechtecks in kleinerer Goldschrift'aufgedruckt ist. Ferner
befinden sich auf der Tafel noch in deutscher und franzd-
sischer Sprache die Angabe "Schweilzer Milchschokolade mit
Praliné~Fiillung" sowie neben der aus den stilisierten Buch-
staben C und B gebildeten Darstellung eines Mundes die Be-
zeichnung "C: B ", die - entgegen den irrigen Anga-
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ben der Beschwerdebegriindung - nicht flinfmal untereinan-
der in einer Kolonne, sondern lediglich einmal in klciner
Schrift und quer zur Langsachse der Packung aufgedruckt
ist. '

Gegen diese Anmeldung hat u.a. die Rechitsbeachwerde~
gegnerin aus ihrer IR-Marke Nr. 176 411 "PRALINDI" Widcr-
spruch erhoben°

Die Priifungsstelle des Patentamts hat dic Ubercinstin-
mung der beiden Zeichen'mit der Begrﬁndung verneint, der
Schutzumfang des W1derupruchsze1chens seil verhdltnisumiBig
gering und ende bei dem Warennamen "Praline"; diec offen-
gichtlich beschreibende Angabe "prallne" im angewmeldeten
Zeichen greife deshalb in den Schutzbereich des Widerspruchs-
zelichens nicht ein.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden hat hingegen
der juristische Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts
die Uberecinstimmung der beiden Zeichen féstgestellt und
die Eintragung des angemeldeten Zeichens versagt.

ITI. Die gegen diesen Beschlufl eingelegte zugelassenc
Rechtsbeschwerde der Anmelderin ist begrilindet.

1. Im Gegensatz zu der Auffassung des Patentamts
stellt das Bundespatentgericht fest, das Wort "pralind
werde in dem angemeldeten Zeichen nicht als rein beschrei-
bende Angabe, sondern warenzeichenmdBig benutzt. Es sei -
so wird in dem angefochtenen BeschluB ausfiihrlich darge-
legt ~ bereits zweifelhaft, ob diese Bezeichnung iberhcupt
als Beschaffenheitsangabe fiir gefiillte Schokoladetafeln ge-
wertet werden kdnne, da sie fiir derartige Waren jedenfalls
kein Varennawe: sei, sondern allenfalls andeute, daB eg sich
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um eine nach Art von Pralinen gefiillte Schokolade handele.
Kein Zweifel bestehe aber dariiber, daBl diese Angabe infol-
ge ihrer schiagwortartigen Hervorhebung vom Verkehr agls
Kennzeichnung der Ware aufgefaBt und zu ihrer Benennung be-
nutzt werde. |

Demgegeniiber beméngelt'die'Rechtébeschwerdcfﬁhrcrin,
das Bundespatentgericht habe den Sachverhalt unter Verstol
‘gegen § 139 ZPO nicht ordnungsgeudd aufgeklirt, Die Angabe
"praliné" seil in Verbindung wit Tafelschokolade die branchen-
iibliche und unzweideutige Sachbezeichnung dafir, daB die
Schokoladentafel eine Pralinenfiillung enthélte° Tatsdchlich
werde die Bezeichnung auch von verschiedenen bedeutenden
Herstellern, darunter sogar von der Widérspreéhénden selbst,
als Beschaffenheitsangabe filr Tafelschokolade herausgestellt.
Daher sei die beanstandete Angabe ungeeignet, etwas itiber die
Herkunft der Ware aug einem bestimmten Betrieb auszusagen.
Vienn es sich némlich um'eine'fﬁr'den Gemeingebrauch unent-
behrliche und geldufige Sachbezeichnung handele, dann sci
ein warenzeichenméﬁiger Gebrauch fiir die Dauer ihrer Geucin-
gebriuchlichkeit begrifflich ausgeschlossen. Daran Hndecre
auch die blofle Hervorhebung solcher Angaben hichts, da diecs
zum leichteren Erkennen der Warenbeschaffenheit namentlich
in Selbstbedienungsliden u. dgl. erforderlich sei. Trcffe
das schon generell zu, so sei es im vorliegenden Fall viollig
klar, daB das Wort "préliné“ lediglich zur Kennzeichnung der
Beschaffenheit diene. Denn als Herkunftsmerkmale dominierten
in dem angegriffenen Kombinationszeichen die auffdllig rote
Schleife in Verbindung wit dem aufgedruckten Firmennamen
"C B " und dem "Mund-Zeichen".

Diesen Angriffen kann der Erfolg nicht versagt bleiben.
Vorab ist klarzustellen, daf in dem angefochtenen Beschlufl
die Frage, ob der beanstandete Bestandteil "praliné" cine
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Beschaffenheitsangabe darstellen kdnnte, vom Beschwerdege-
richt nicht endgliltig verneint, sonderh 1edigliéh becwei-
felt, im Endergebnis aber offengelassen wird‘(vglo S. 6

u. 8 unten des angefochtenen Beschlusses). In der Rcchts-
beschwerdeinstanz ist daher zugunsten der Rechtsbeschwer-
defiihrerin davon auszugehen, daB der Ausdruck "praling"
als warenbeschreibende Angabe fir eine nach Art von Prali-
nen gefiillte Tafelschokolade in Betracht kommt und als sol-
che auch nach den Behauptungcn der Anmelderln 1n der ein-
schlaglgen Branche benutzt w1rd '

' Nach der an sich zutreffendén Ansicht des Beschwerde-
gerichts konnen auch solche warenbeschreibende Angaben dic
Funktion eines Herkunftshinweiséé ausiiben und damit waren-
zeichenmdBig benutzt werden. Ein solcher Gebrauch ist nach
gtédndiger Rechtuprechung dann anzunehmen, wenn der fliichti-
ge Durchochnlttsverbraucher den Eindruck gewvinnen kann, dic
Bezelchnung diene zur Unterscheidung der so gekennzcichne-
ten Ware von gleichen Oder'gleichartigen‘Erzeughissen ande-
rer Herkunft, weise also auf déﬁ'ﬁrSPrung der Ware aus cineo
bestimmten Geschiiftsbetrieb hin (BGH GRUR 1955, 484, 485 -
Luxor; 1959, 130, 132 - Vorrasur; 1959, 423, 425 - Fufball-
stiefel; 1961, 280, 281 - Tosca). Handelt es sich indessen
um eine warenbeschreibende Angabe, fiir derén'Allgemoingo—
brauch ein Freihaltebedlirfnis besteht, dann wird ein sol~
cher Eindruck weniger leicht aufkommen, so daB besonderer
AnlaB zu der Priifung besteht, ob tatsiéichlich eine warcnzei-
chenméBige Benutzung vorliegt (vgl. BGH GRUR 1964, 481 - VKS)
Im Streitfall hat sich das Beschwerdegericht lediglich von
dem Erfahrungssatz leiten lassen, da8 fiir den Verkehr ein
kennzeichennédfiger Gebrauch dann naheiiegt, wenn die Anga-
be nach Art einer Marke auf der Ware oder ihrer Verpackung
in der Weise herausgestellt wird, da8 die Aufmerksamkeit
des Verkehrs vornehulich auf sie gerichtet und so der Ein-
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druck vermittelt wird, sic solle schlagwortartig die Her-
kunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb kennzeichnen

(BGH GRUR 1955, 484, 485 - iuxor). Dieser Erfahrungssatz
greift aber nicht schon immer dann durch;‘wenn eine waren-
beschreibende Angabe deutlich hervorgehoben oder besonders
herausgestellt wird. Vielmehr ist - wie der Senat im Zusam-
menhang mit bildlichen Darétéllungen schbn mehrfach ausge-
sprochen hat (vgl. BGH GRUR 1964, 71, 73 - personifizierte
Kaffeekanne; 1964, 385, 386 - Kaffeetdfelrunde) - auch dann
im Einzelfall zu priifen, ob der Verkehr wit Rﬁckéicht auf

die Natur der betreffenden Ankilindigung und dén[wettbewerb~
lichen Zusammenhang, in dem gie verwendet wird; dice Hervor-
hebung als warenzeichenméfigen Gebrauch auffaBt oder in

der Angabe nur einen auf Inhalt oder Umstinde des Angebots
‘beziiglichen Sachhinweis erblickt. Die Annahme eines waren-
,Zeichenmaﬁigen Gebrauchs mag beispielsweise dann naheliegen,
wenn der herausgestellte Ausdruck - wie im Luxo“—Fall - keine
direkte Beschreibung bestimmter Warenelgenschaiten darstellt
und fiir eine solche Beschreibung in den Augen des Verkehrs
jedenfalls nicht unentbehrlich ist, oder auch dann, wenn er
dem Verkehr bereits als kennzeichnender Bestandteil cines
bestimmten anderen Zeichens vertraut ist (vgl. dazu Beschluf
vom 21. Juni 1967, Ib ZB 8/66 — Zwillingsfrischbeutel). Han-
delt es sich hingegen um eine Ware, die dem Verkehr in unter-
schiedlichen, fir den KaufentschluB wesentlichen Sorten ange-
boten wird, beschreibt ferner die strittige Angabe erkennbar
cine dieser Sorten und erwartet der Verkehr entsprechend den
Gepflogenheiten auf dem elngchlaglgen Warengebiet, dall die
unterschiedlichen Sortenbezeichnungen #hnlich augenfiillig
herausgestellt werden wie sonst Herkunftsmarken, dann ge-
nilgt die Hervorhebung des strittigen Ausdrucks noch nicht

zur Annahwme eines warenzelchenmaﬁlgen Gebrauchs, und zwar auch
dann nicht schon ohne weiteres, wenn sie den einzigen deut-
lich hervorgehobenen Vortbestandteil einer kombinierten Auf-
machung darstellt. |
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Mit diesen Besonderheiten, die gerade beim Vertrieb
 von Schokolade in Betracht kommen, hat sich das Beschwer-
degericht nicht befaBt. Es hat ledlgllch festgestellt, dal
der Bestandteil "pralin&" nach der Art seiner Anordnung,
der Buchstabengrdfe und der'gréphiéchén'GeStaltung der mit
Abstand auffallendste Eggzbestandteil'ist und daB ein be-

. achtlicher Teil des Verkehrs geneigtjsein werde; sich die
Ware eher an diesem Wort und nicht an dem beherr schenden
Bildbestandteil - der leuchtend roten Schleife auf schwar-
zem Untergrund - zu merken. Diese Erwdgiungen sind jedoch
angesichts der erwidhnten Besonderheiten dann nicht aus-
schlaggebend, wenn eg zutrifft, daB der Ausdruck "praliné"
auch von anderen Schokoladeherstellern als warenbeschreiben-
de Sortenangabe verwendet wird, und dem Verkehr daher nahe-
gelegt wird, darin einen Hinveis auf eine nach Art von Pra-
linen gefiillte Tafelschokolade'zu'erblickéﬁomAlédann kemmt
“den ilbrigen Bestandteilen der beanstandeten Zeichénanmeldung
eine griBsre Bedeutung fir die Herkunftskennzeichnung zu,
als das Beschwerdegericht angenommen hat. Fiir den Fall der
Eintragung des strittigen Zeichens folgt daraus zugleich,
daB die Beschwerdefiihrerin - wie sie in der miindlichen Ver-
handlung nicht verkannt hat - aus dem strittigen Bestandteil
ihrerseits keine Verbietungsrechte wird herleitég kénnen,

2, Sollte das Beschwerdegericht auch nach erncuter
Priifung zu dem Ergebnis kommen, daB ein warenzelchenwaﬁlger
Gebrauch vorliegt, dann hingt die Entscheidung davon ab,
ob guch die Gefahr von Verwechslungen zu beaahen ist. Dazun
hat das Beschwerdegericht ausgefiihrt, der beherrachende
Wortbestandteil "praliné&" des angemeldeten Zeichens soi
mit dem Widerspruchszeichen "PRALINDT" in klangllcher und
bildlicher Hinsicht verwechslungsfihig. Von den sieben bzv.
acht Buchstaben der Vergleichszeichen seien die ersten gechs
gleich. Verschieden seien nur die Endbuchstaben, denen in
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der Regel ohnehin weniger Beachtung geschenkt werde. Werde

das Wort "praliné" mit unbetontem SchluB-e gesprochen, wvwo-

wit nach dem deutschen Sprachgebrauch bei dem nicht franzi-
sisch sprechenden Teil der Bevﬁlkerung gerechnet werden uls-
se, so sel es vom Vidersprucaszeichen klangllch kaum noch

zu unterschclden° Bei schriftlicher, 1nsbesondere handschrift-
licher wlcdergabe wiirden die Endungen leicht vernachléssigt
oder undeutlich geschrieben, so daB bei Identitit der ersten
sechs Buchstaben dem letzten bzw. den beideh letzten Buch-
staben m¥glicherwelse wenig_Beachtung zuteil werde.

. Derx Feststellung der Zelchenuberelnstlmmung stehe,

so fiihrt das Bundespatentgerlcht weiter aus, auch der von

der Prufungsstelle geltend gemachte Ges1chtspun?t nicht ent-
gegen, daﬁ der Schutzumfang des Wortes "PRALINDT" verhiiltnis-
mélig gerlng sei und bei den beschrelbenden Anguben Praline
oder prallne ende. Denn nach den Grundsatzen der Polynar-
~und der Shorten1ng~Entsche1dungen (GRUR 1963, 630 u., BGHZ

45, 131) kénne ein jlingerer Zelchenanmelder nicht geltend
machen, der Inhaber des #lteren Zeichens miisse mwit Riicksicht

- auf ein allgemeines Frelhqltebedrrfnls einen Rest von Ver-

wechslungsgefahr hinnehmen.

Diese Ausfuhrungen sind zwar fur sich alleln entgegen
der Ansicht der Rechtsbcuchwerdefuhrerln nicht zu beanstan-
den, ersch&pfen jedoch den Sachverhalt nicht, Aus den ecr-
wadhnten Polymar- und Shortenlng—Fntscheldungen folgt ledig-
lich, daB eine an sich bestehende Verwechslungsgefahr auch
beil solchen geschututen Zelchen die eng an eine uarenbe—
hlnzunehmen oder gar zu verneinen 1st Diese Erwdgungen kom-
men naturgemdf erst dann zum Zuge, wenn zunichst einmal dic
Gefahr von Verwechslungen festgestellt wird. Eine solche
Gefahr ist aber fiir den Verkehr nicht schon ‘in jedem Falle
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dann zu'berrchten, wenn gwei Bezeichnungen einander klang-
" lich oder schriftbildlich derart dhnlich sind, daB sie als
verwechslungsfahlz bezelchnet werden konntenn Denn diese
Gefahr kann auch bei geringen optlschen oder klanglichen
Unterschieden dann entfallen, wenn zumlndest eines der Ver-
gleichszeichen einen v5llig eindeutigen, sich jedermann un-
mittelbar aufdrangenden Begrlff51nha1t aufweist, weil dann
der Leser oder Horer auch gerlngere optische oder klangliche
Unterschiede wesentlich schneller erfasocn wird als bei Kenn-
zeichnungen ohne einen solchen Slnngehalt (BGHZ 28, 320 -
Quick; BGH GRUR 1958, 82 - Thymopect)o Das Beschwerdegericht
wird also zu priifen haben, ob der Verkehr dem angegriffenen
Bestandteil "praliné" elnen elndeutlgen Begrlff31nhq1t in
dlesem Sinne beimiBt, ob demgegeniiber das w1derspruchszol-
chen "PRALINDT" als reines Phantasxewort oder sogar als be-
grifflich klar unterscheldbare AnLehnung an den bekannten
Pirmennamen "I, ~ W aufgefaBt wzrd und ob daher bGl Arvien-
dung des erwdhnten Erfahrungssatzes elne Veruechqlungsgefphr
zu vernelnen wHre .

Sollte demgegeniiber die Widersprechende geltend wachen,
daB ein Tell des Verkehrs auch das Widersprﬁchézcichen als
Anlehnung an die gleiche warenbescareibende Angabe "praline"
auffassen kdnnte und daB fiir diesen Teil des Verkehrs nicht
etwa ein klarer begrifflicher Gegensatz, sondern im Gegentell
eine Ahnlichkeit auch dem Slnngehalt nach in Betracht kéme,
dann wird weiter zu priifen sein, ob dem wlderspruchszelchen,
soweit ihm der Verkehr einen solchen Sinngehalt beimift, cine
urspriingliche Kennzeichnungsschwéché innewohntoiln der Shorte-
ning~Entscheidung wird ausdfﬁcklich der Fall erwdhnt, daB
gich die gegeniiberstehenden Zeichén:an eine warenboschreibmﬁe
Angabe anlehnen, die als solche allgemeln bekannt und erkannt
wird. Alsdann k&nnten die angelehnten Bezelchnungen von Hcuse
aus so wenig kenngeichnend seln,:daB dle Zeichen von demjeni-
gen Teil des Verkehrs, der dlesegAnlehnung erkennt, schon bei
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verhéltniswédBig geringfligigen Abwoichungen nicht mehr ver-
wechselt wiirden (BGHZ 45, 131, 134 £).

Da der Streitfall unter diesen beiden einander ergin-
zenden rechtlichen Gesichtspunkten bislang noch nicht ge-
priift worden ist und da sich nicht ausschlieBen 1d8t, dal
die tatrichterliche Wirdigung der vorhandenen Unterschiede
zwischen dem Widerspruchszcichen und dem angemeldeten Kombi-
nationszeichen bei Berlicksichtigung dieser Gesichtspunkte
anders ausfallen kﬁnnté, war die Sache auch aus diesem Grun-
de zur erncuten Verhandlung und Entscheidung an das Reschwer-
degericht zurlickzuverweisen.

Kriiger-Nieland Pehle Mosl

ALfT Simon
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