BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

Aktenzeichen: | ZR 23/02
Entscheidung vom 1. April 2004

In dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung vom 1. April 2004 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr. ... und die Richter ... fir Recht erkannt:

Auf die Revision der Klagerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Dusseldorf vom 11. Dezember 2001 aufgehoben.

Auf die Berufung der Kl&agerin wird das Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Disseldorf
vom 21. Juni 2001 teilweise abgeandert und insgesamt wie folgt neu gefaBt:

Es wird festgestellt, daB der Beklagte der Klagerin die Benutzung des Wortes
?Gazoz? fur Brauselimonaden in dem nachstehend im Tatbestand
wiedergegebenen Etikett nicht aufgrund der Gemeinschaftsmarke Nr.
001270255 ?Gazoz? untersagen kann und ihm keine Anspriiche auf
Schadensersatz, Auskunft und Vernichtung sowie aus ungerechtfertigter
Bereicherung zustehen.

Im Ubrigen bleibt die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.

Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber der am 6. August 1999 angemeldeten, u.a. fir Mineralwésser, kohlensaurehaltige
Wasser und andere alkoholfreie Getranke eingetragenen Gemeinschaftsmarke ?Gazoz?. Die Klagerin
vertreibt unter ihrer Handelsmarke ?marmara? Lebensmittel und Getranke, mit denen sie sich nach inrem
Vorbringen vor allem an in Deutschland lebende Tirken wendet. Sie hat in ihrem Sortiment eine
Brauselimonade, flir die sie das nachstehend verkleinert und schwarzweif3 wiedergegebene Flaschenetikett
verwendet:

(es folgt: Flaschenetikett in Ublicher Gestaltung umlaufend)
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?Gazoz? bedeutet in der tlrkischen Sprache kohlensdurehaltiges Wasser oder Brauselimonade.

Der Beklagte hat hierin eine Verletzung seiner Marke gesehen und die Kl&gerin zur Unterlassung
aufgefordert. Daraufhin hat die Klagerin die vorliegende negative Feststellungsklage erhoben. Sie hat sich
darauf berufen, daB ?Gazoz? den in Deutschland lebenden Tirken als Gattungsbezeichnung bekannt sei.
Sie benutze den Begriff ?Gazoz? dementsprechend als Beschaffenheitsangabe und nicht als einen Hinweis
auf die betriebliche Herkunft ihrer Produkte.

Die Klagerin hat zuletzt beantragt festzustellen,

daB die Benutzung des Wortes ?Gazoz? flr Brauselimonaden geméan dem oben
wiedergegebenen Etikett nicht aufgrund der Gemeinschaftsmarke Nr. 001270255 ?Gazoz?
untersagt werden kann und keine Anspriiche des Beklagten auf Schadensersatz, Auskunft und
Vernichtung sowie aus ungerechtfertigter Bereicherung begriindet.

Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Er hat die Auffassung vertreten, die Klagerin habe das Zeichen
?Gazoz? nicht beschreibend, sondern nach Gestaltung und Anordnung des Etiketts wie eine Marke
verwendet. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Im Berufungsverfahren hat die Klagerin unter Hinweis
auf ihren inzwischen beim Harmonisierungsamt gestellten Léschungsantrag hilfsweise beantragt, den
Rechtsstreit bis zum rechtskraftigen AbschluB3 des Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen. Das
Oberlandesgericht hat die Berufung zurtickgewiesen (OLG Dusseldorf GRUR-RR 2003, 6).

Hiergegen richtet sich die Revision der Klagerin, mit der sie ihren Feststellungsantrag weiterverfolgt. Der
Beklagte beantragt, die Revision zurtickzuweisen.

Entscheidungsgriinde:

|. Das Berufungsgericht hat in der Verwendung des Wortes ?Gazoz? auf den Etiketten der von der Klagerin
vertriebenen Limonade eine Verletzung der Gemeinschaftsmarke des Beklagten gesehen. Zur Begriindung
hat es ausgeflhrt:

Im vorliegenden Verletzungsstreit sei zu beachten, daB die Gemeinschaftsmarke ?Gazoz? in Kraft stehe und
dem Beklagten Markenschutz im gesamten Gebiet der Europaischen Union gewéahre. Die Klagerin kénne
daher kein Gehdér mit dem Einwand finden, das tirkische Wort ?Gazoz? sei von Haus aus nicht
unterscheidungskraftig WTR oder generell fir Limonadengetréanke freizuhalten. Die Klagerin benutze ein mit
der Gemeinschaftsmarke des Beklagten identisches Zeichen flir Waren, die mit den von der Marke erfaBten
Waren identisch seien. Auch auf Art. 12 lit. b GMV kdnne sich die Klagerin nicht mit Erfolg berufen. Ob das
Wort ?Gazoz? auf den Flaschenetiketten als Gattungsbezeichnung wirke, beurteile sich nach der Auffassung
der angesprochenen Verkehrskreise. Wenn ein erheblicher Teil des Verkehrs das Zeichen als Marke
wahrnehme, seien die Voraussetzungen des Art. 12 lit. b GMV nicht erflllt. Im Streitfall liefere zwar die
Klagerin ihre Produkte ganz Uberwiegend an tlrkische LebensmittelgroB- und -einzelhandler.

Etwa die Halfte der Verbraucher, die in derartigen Geschaften dem Produkt der Klagerin begegneten, sei
jedoch deutschsprachig. Anders als die tirkischen Verbraucher, flr die das Wort ?Gazoz? auf dem
Flaschenetikett glatt beschreibend sei, verstiinden die deutschsprachigen Verbraucher, die in der Regel des
Turkischen nicht machtig seien, ?Gazoz? als Warenkennzeichnung und nicht als Produktbeschreibung. Zwar
rechne auch der deutschsprachige Verbraucher in einem tlrkischen Lebensmittelgeschaft damit, dai
tirkische Erzeugnisse mit tlirkischen Beschaffenheitsangaben angeboten wirden. Im Streitfall stelle sich aber
aufgrund der Gestaltung des Etiketts, das auBer dem Wort ?Gazoz? vollstdndig in deutscher Sprache
abgefaBt sei, ein solcher Eindruck nicht ein; denn ein deutschsprachiger Verbraucher rechne auch in einem
trkischen Geschéft nicht damit, daB bei ansonsten deutscher Aufmachung das einzige Wort, das er nicht
verstehe, eine tlrkische Gattungsbezeichnung sei, zumal er seit langem an Getrdnkemarken gewdhnt sei. Zu
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einem anderen Verstandnis gelange der deutschsprachige Verbraucher auch nicht aufgrund der in derselben
Schrift gehaltenen Beschaffenheitsangabe ?Brause?. Da sich diese Angabe auf der gegenlberliegenden
Seite des Flaschenetiketts befinde, fehle eine hinreichende Verbindung, die bei dem deutschsprachigen
Verbraucher die Assoziation wecken kénne, es handele sich bei ?Gazoz? um das tlrkische Wort fir
?Brause?. Die Verwendung der Bezeichnung ?Gazoz? in Alleinstellung auf einem sonst ausschlieBlich in
deutscher Sprache gehaltenen Etikett erscheine auch im Hinblick auf Art. 12 lit. b GMV als nicht
schutzwurdig.

L.

Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision mit Erfolg. Das Berufungsgericht hat zu Unrecht
angenommen, die Schutzschranke des Art. 12 lit. b GMV stehe den geltend gemachten markenrechtlichen
Ansprichen nicht entgegen.

1. Das Berufungsgericht ist allerdings mit Recht davon ausgegangen, daB das beanstandete Verhalten der
Klagerin an sich den Tatbestand des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. a sowie Abs. 2 lit. a und b GMV erflillt. Die
Kl&gerin hat ein mit der Gemeinschaftsmarke des Beklagten identisches eichen fiir Waren benutzt, die mit
den von der Gemeinschaftsmarke erfa3ten Waren identisch sind. Fir die rechtliche Beurteilung kann mit dem
Berufungsgericht von einer markenmaBigen Benutzung ausgegangen werden (vgl. zu diesem Merkmal
EuGH, Urt. v. 23.2.1999 ? Rs. C-63/97, Slg. 1999, 1-905 Tz. 38 = GRUR Int. 1999, 438 ? BMW; Urt. v.
14.5.2002 ? Rs. C-2/00, Slg. 2002, 1-4187 Tz. 17 = GRUR Int. 2002, 841 ? Hélterhoff; Urt. v. 12.11.2002 ? Rs.
C-206/01, Slg. 2002, 1-10273 Tz. 51 i.V. mit Tz. 42 = GRUR 2003, 55 ? Arsenal, jeweils zu Art. 5 Abs. 1
MarkenRL). Ob eine Bezeichnung als beschreibend oder als herkunftshinweisend verwendet wird, richtet sich
nach dem Verstandnis der angesprochenen Verkehrskreise (vgl. EuGH Slg. 2002, 1-4187 Tz. 17 ? Hélterhoff;
Slg. 2002, 1-10273 Tz. 56 ? Arsenal; BGH, Urt. v. 6.12.2001 ? | ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP
2002, 987 ? Festspielhaus I; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 101). Das Berufungsgericht hat
insofern angenommen, ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs, der tirkische Lebensmittelgeschéafte
aufsuche, der tirkischen Sprache aber nicht méachtig sei, sehe in dem Begriff ?Gazoz? auf den Etiketten des
von der Klagerin vertriebenen Brausegetranks keine Beschaffenheitsangabe, sondern den Produktnamen.
Diese Beurteilung ist entgegen der Auffassung der Revision aus Rechtsgriinden nicht zu beanstanden. Auch
wenn die Ansicht des Berufungsgerichts im Hinblick darauf, daB das Publikum auf in einem tirkischen
Geschéaft angebotenen Produkten mit fremdsprachigen Beschaffenheitsangaben rechnet und der Begriff
?Gazoz? durch die Entsprechung zu der Angabe ?Brause? sowie durch die Assoziation zu
mineralsaurehaltigem Wasser, die dieser Begriff weckt, Zweifeln begegnen mag, kann sie doch nicht als mit
der Lebenserfahrung unvereinbar angesehen werden.

2. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht aber die Voraussetzungen fir eine Anwendung der Schutzschranke
des Art. 12 lit. b GMV verneint.

a) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daB eine Markenbenutzung, die von einem Teil des
Verkehrs als herkunftshinweisend verstanden wird, nicht unter die Schutzschranke des Art. 12 lit. b GMV
fallen kdnne. Nach ErlaB des Berufungsurteils hat jedoch der Gerichtshof der Europaischen Gemeinschaften
ein Vorabentscheidungsersuchen des Senats (BGH, Beschl. v. 7.2.2002 ? | ZR 258/98, GRUR 2002, 613 =
WRP 2002, 547 ? GERRI/KERRY Spring) in der Weise beantwortet, daB die dem Art. 12 lit. b GMV
entsprechende Bestimmung der Markenrechtsrichtlinie (Art. 6 Abs. 1 lit. b) auch in Fallen anwendbar ist, in
denen eine markenméaBige Benutzung des Zeichens nicht verneint werden kann (EuGH, Urt. v. 7.1.2004 ?
Rs. C-100/02, GRUR 2004, 234 Tz. 15 u. 27 ? Gerolsteiner Brunnen/Putsch). Danach ist in Fallen, in denen
eine beschreibende Angabe von einem nicht unerheblichen Teil des Verkehrs als Herkunftshinweis
verstanden wird, darauf abzustellen, ob die Benutzung den anstandigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder
Handel entspricht (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 26 ? Gerolsteiner Brunnen/Putsch). Dies bedeutet, daB in
Fallen einer gespaltenen Verkehrsauffassung, in denen ein Teil des Verkehrs ein bestimmtes Zeichen als
Herkunftshinweis versteht, wahrend ein anderer Teil darin eine beschreibende Angabe sieht, eine
Anwendung des Art. 12 lit. b GMV in Betracht kommt und im Einzelfall darauf abzustellen ist, ob die
Benutzung den anstéandigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht oder ? wie es in § 23
MarkenG heiBt ? nicht gegen die guten Sitten verstdB8t (vgl. zu § 23 MarkenG Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rdn.
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50; ferner Hacker in Strébele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 23 Rdn. 41). Hierbei ist eine umfassende
Beurteilung aller maBgeblichen Umstande geboten (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 26 ? Gerolsteiner
Brunnen/Putsch)

b) Den getroffenen Feststellungen ist zu entnehmen, daB das Wort ?Gazoz? von dem turkischsprachigen Teil
des Publikums, der zumindest die Halfte des angesprochenen Verkehrs ausmacht, als beschreibende
Angabe verstanden wird. Nach dem festgestellten Sachverhalt sind keine Anhaltspunkte fur eine unlautere
Benutzung der Bezeichnung ?Gazoz? durch die Klagerin ersichtlich. DaB die Klagerin sich durch die
Verwendung dieser Bezeichnung an einen vom Beklagten aufgebauten Ruf anhangen wirde, hat der
Beklagte nicht vorgetragen. Auch der zeitliche Ablauf ? die Marke des Beklagten wurde erst unmittelbar vor
Klageerhebung eingetragen ? spricht nicht fir ein unlauteres Verhalten der Klagerin. Andererseits entspricht
es ihrem berechtigten Interesse, daB sie ihre tlrkische Brauselimonade gegenlber dem tirkischen Publikum
mit dem entsprechenden Begriff der turkischen Sprache versieht und diesen Begriff auf dem Etikett in
derselben Weise herausstellt wie die deutsche Gattungsbezeichnung ?Brause?. Dabei ist nicht von
Bedeutung, ob die Geschéfte, in denen das Getrank der Klagerin angeboten wird, von Turken gefihrt
werden. Zu berticksichtigen ist vielmehr, daB die Klagerin den Vertrieb des fraglichen Produkts auf Geschafte
beschrankt, deren Sortiment auf das tlrkische Publikum abgestimmt ist und in denen erfahrungsgeman ?
wenn auch nicht ausschlieBlich ? die tlrkischsprachige Bevélkerung einkauft. Die Klagerin bewegt sich damit
in einem Marktbereich, in dem ihr Verhalten gegentber dem Beklagten als Markeninhaber nicht als unlauter
angesehen werden kann. Weitet sie ihre Aktivitdten demgegeniber aus, kdnnte sie sich auf die
Schutzschranke des Art. 12 lit. b GMV nur berufen, wenn die Verwendung des Zeichens ?Gazoz? auch von
den Verbrauchern in dem erweiterten Absatzgebiet zu einem erheblichen Teil als Gattungsbezeichnung
verstanden wird.

M.

Das angefochtene Urteil kann unter diesen Umsténden keinen Bestandhaben. Es ist aufzuheben. Einer
Zurlckverweisung der Sache an das Berufungsgericht bedarf es nicht. Dem Senat ist aufgrund der
getroffenen Feststellungen eine abschlieBende Entscheidung méglich. Da die Anwendung des Art. 12 lit. b
GMV in diesem Verfahren von Anfang an zur Diskussion stand, braucht auch dem Beklagten keine
Gelegenheit fir einen erganzenden Sachvortrag gegeben zu werden. Auch ein Vorabentscheidungsersuchen
nach Art. 234 EG ist nicht geboten.

Der Gerichtshof der Europaischen Gemeinschaften hat die grundlegende Frage entschieden, ob die ? Art. 12
lit. b GMV entsprechende ? Schutzschranke des Art. 6 Abs. 1 lit. b der Markenrechtsrichtlinie auch Falle der
markenmaBigen Benutzung betreffen kann (EuGH GRUR 2004, 234 ? Gerolsteiner Brunnen/Putsch). Die
Anwendung der vom Gerichtshof entwickelten Grundsatze auf die verschiedenen Lebenssachverhalte ist
nunmehr Sache der nationalen Gerichte. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Soweit die
Kl&gerin in erster Instanz einen Antrag gestellt hat, der nicht streng an der beanstandeten Benutzung
orientiert war, liegt darin eine geringfligige Zuvielforderung, durch die keine zusatzlichen Kosten veranlaBt
worden sind (§ 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO).

(Unterschriften)
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