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BUNDESGERICHTSHOF =

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 135/83 URTEIL Verkiindet am:
10. Oktober 1985
Wolf
in dem Rechtsstreit Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschaftsstelle

der Korperschaft des irischen Offentlichen Rechts Coras
Beostoic agus Feola (Irish Livestock and Meat Board), Clan
William CqEER, Laams M@ Street, DR §/Irland, ver-—
treten durch ihren Direktor Dr. Anthony C. O'SGEEEES , in
der Bundesrepublik niedergelassen in J@lBstrage §,

Dii . ,

Klagerin, Widerbeklagte und
Revisionskldgerin,

- ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwidlte Prof. Dr. (N
und Dr. D -

gegen

Firma Me Milchindustrie GmbH & Co. KG, Me{@strase
-,  gesetzlich vertreten durch ihre persén-
lich haftende Gesellschafterin, Firma Me{@B® Milchindustrie
GmbH, diese vertreten durch ihren Geschaftsfithrer Josef

Anton MellllD .,

Beklagte, Widerkldgerin und
Revisionsbeklagte,

- ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwidlte Dr. [l und
-



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

A3

Der I. Zivilscnatv des RBungesyerichtshkofes hat auwt dice

mind! iche Vechanalung vom 4. Juli 13985 durch den vor-

sitzenaen Richter Proit, Dr, Frhr, v, Gami und dis Richter

Dr.

fiilI’ Kecht erkannt:

Unter Zuridckweisung der Rechtsmittel im iibrigen
wird auf die Revision der Kligerin das freeil Ges
2. Zivilsenats dea Oherlandesgerichks Stutrgart
voni 1. Mal (9843 aufyehaben und auf die Berufung
der Kldgerin das Urteil der 4. Kammer fiir Handels-—
sacnen des Lanager:chts Stuttgart vom 7., Juii 1982
abyedndert, sowe:rt iiber die Rosten entaschieden,
die Klage atbgewiesen (i) und der Widerklage (11)
mit Ausnalme des nachs&teheéend neugefasd3ten Verhots
zZu 1]l stactgegeben woavrden isc.

l. Die Bekiagte wird verurteilt in dae Liisciuhg

der waren Fleisch, Fleischwaren und Wurskwaren L

Warenver2eichnis des Warenzeichens Nr. N

einzuwilligen, im Ubrigen wird dic sSache, 3oweit

sie die IBschungsklayce hetrifft, zur anderweliten

vYerhandlung und Entscheidung anin <das Berufungsage-
1icht zuricxverwieson.

IT, Die Klagerin wird aul die Widerklaye 2u
siffer 1 unter Androhung eines vom Gericht fir
jeden Fall der Zuwiderhandlung testzosetzenden
Oranungégeldes bis zu 500.0Q0,=-=- DM, im Falle der
Uneinbringlichkeit Ordnungshaft bis zu sechs
Monaten, letzZtere su vaollziehen an ihrem Ge-
schidfesfliihror (managing Jdirector}, verurteilt zn

unterlassen, Verpackungsmittel fur Pleisch mit dem

Bildzeivhen e¢ines stilisierten dreiblittrigen
Kleeblattes zu versehen, dessen Blattachsen recht-
winklig zueinander stehen und mit ihicen vollen
BiauttEldichen dem Betrachter zuyewendet erschasinan,

Im iibrigen wird d:e Widerkiage zu Zittaxr | abge-
wiesen.

dinsichtlich der wWiderklage zu 2Z:ffor 2 wiru dim
Sache 2zur anderweiten Vorhandlung vnd Entschei-
tiung, auch lber die Kosten der Revision, an das
Berufungsgeriche Zurickverwieson.
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Tathestand

Die Kligevin isr eine dcm irischen Landwirtschapts-~
ministerium unterstellte Korperschatt des irischen &rient-—
lichen RKechts, die im Juhire 1979 aufyrund Gesetzes gegriinder
worden ist. Zu ihren aufgaben gechéry es, den Export vou
irischem Vieh und Fleisch zu férdern, Macxte fir Vvieh nnd
Pieasch 2u entwickeln, sowie selbst Vieh und Fleisch aut
eigene Raechnuny oder als Agent in golchem Umfang und fir
solche Marktc zu cxportiaren, die vom Minister von Zeit xu
eit bestimpt werden. Yorgangerin der Klagerin war eine
Gesullsuhaft mit beschrinxter Haftung nach jrischem Recnt,
die Coras Beostolic ayus Foeola Toaoranta (nachstichend:
Teaoranta), dig bereits seit 1972 den Vertrieb von irischem
Fleisch in der Bundcesrepublik yefédrdert hat.

Die Klageran betreibt i1a D cinc Niederlassuny,
vOon der aus sie den Vercrieb von irisachem Rind- und Hammel-
fleisch 1n der Bundesrepublik férdert. Sie nimmt daza seit
1979 aul dem irischen Gemeinschaftsstand bzw. mit cigenan
Stinden an Messean teil ("Grune Woche™, "Anuga")] uwnd veranlaft
im Einzelhandcl nesiondere Verkaufsfdrderunysveranstaltungcen.
Auf diesen wird - wie rm Jahre 1979 und Y84 bei den Filial-
unternehmen HElR und NAER - nach Art besonderer "Lander-
wochen" intensiv auf die Herxunft des rleischss aug Irlana
und auf dessen Qualitat hingewiesen,

Die Kligerin xtellr dazu aen Unternehwen Werbemiltel zur
verfidgung, 3o das nachstehand wiedergegcebene Kleeblatti- und
Gras-Bild, das - zunachst seit 1971/72 durch die Yleorants -

sait 19749 durch die Kligevin teils mit, teiis olne di¢ worte

%



"Irish" oder "Irish beef" auf Werbemitteln aller Art wie
Plakaten, Zeitungsinseraten, Broschiiren, Handzetteln, Preis-

etiketten usw. verwendet wird.

/’—'

Ferner verwandte der von der Kldgerin damit unterstiitzte
Einzelhandel als Werbemittel von der Decke hdngende griine
Kleeblatter, solche auch als zusatzlichen Aufdruck auf vier-
eckigen Deckenhangern, die unter anderem auch die Darstellung
der irischen Insel enthielten, auBerdem in einem Falle auch

als Aufdruck auf Verpackungskartons,

Die Beklagte ist ein inlandisches Unternehmen der
Lebensmittelindustrie. Sie stellt Vor- und Zwischenprodukte
aus Milch, unter anderem fiir die Industriebereiche Pharmazie,
Lebensmittel und Futtermittel her. Sie befaBft sich auch mit
der Herstellung von Fertig- und Frischprodukten aus Milch,

die sie in erster Linie an GrofBverbraucher vertreibt. Die



Beklagte betreibt ferner u.a. eine Bullen- und Bullenkdlber-
zucht und verkauft nach ihrer Behauptung im Rahmen dieser

Geschidftstatigkeit unter anderem geschlachtete Tiere und
Tierteile.

Die Beklagte benutzt seit vielen Jahren zur Kenn-
zeichnung ihres Unternehmens sowie der von ihr vertriebenen
Waren ein meist in blauer Farbe gehaltenes dreiblattriges
Kleeblatt, nach ihrer Behauptung auch zur Kennzeichnung des

bei der Bullen- und Kilberzucht anfallenden Fleisches.

Die Beklagte ist Inhaberin folgender aufgrund ihrer

Anmeldung vom 3. September 1977 eingetragener Warenzeichen:

Nummer @B, eingetragen am 22. November 1978:

*T 39738 984

Nummer 979902, eingetragen am 19. Dezember 1978:

979 302

ng MA4018/29 W2
/
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Nummer @, eingetragen am 9. Januar 1979:

$80 458

Diese Warenzeichen sind unter anderem fir die Waren

Fleisch, Fleischwaren und Wurstwaren eingetragen,

Die Beklagte ist ferner Inhaber der Wortzeichen "Blumen-

taler”, "Blumenklee" und "Kleeblume".

AuBerdem besitzt die Beklagte folgendes aufgrund ihrer
Anmeldung vom 22. April 1980 am 27. Februar 1981 eingetragene

Warenzeichen:

Nummer (EEEED :




Dieses Zeichen ist unter anderem fiir Fleisch, Fleisch-
waren und Wurstwaren eingetragen., Die Beklagte hat es bisher
nicht benutzt, Im Verlaufe des Rechtsstreits sind fir die
Beklagte unter anderem die Wortzeichen "Blumenhof-Butter",

"Blumensahne" und "Sahneblume” eingetragen worden,

Wegen der Benutzung des Kleeblatt- und Gras-Bildes sowie
des grinen dreiblattrigen Kleeblatts befindet sich die
Beklagte seit Jahren im Streit mit irischen AuBenhandels-
organisationen, die 1nsbesondere das griine dreibldttrige
Kleeblatt (Shamrock) als Hinwels der Herkunft der Waren aus
Irland in Anspruch nehmen. Der erkennende Senat hat am 28.
Mirz 1985 uUber zweli derartige Prozesse abschlieBend entschie-
den. In beiden Fdllen sind die Klagen der im vorliegenden
Rechtsstreit Beklagten (und Widerkl&dgerin) abgewiesen worden.
In der Sache I ZR 127/82 richtete sich der Klageantrag unter
dem Gesichtspunkt des § 1 UWG gegen den nicht-warenzeichen-
mafigen Gebrauch des Shamrock-Symbols. In der Sache
I ZR 111/82 wurde die Feststellung des Berufungsgerichts, die
Verwendung des Symbols auf einem Deckenfries, abwechselnd
jeweils mit einer Firmenmarke, konne als warenzeichenmaBiger
Gebrauch im Sinne eines Verbandszeichens wirken, nicht
beanstandet, aber vom Senat in Anwendung eines in der
Terranova-Terrapin-Entscheidung aufgestellten Grundsatzes
(GRUR 1977, 719, 724) die Verwechslungsgefahr verneint, weil
beim konkreten Gebrauch, nadmlich auf als solchen uniibersehbar
bezeichneten irischen Messestdnden und bei "Irischen Wochen",

die Herkunft hinreichend klargestellt worden sei.

Die Klagerin verlangt unter Berufung auf die §§ 826,

1004 BGB von der Beklagten die Einwilligung in die Loschung



des Warenzeichens Nr. R (Kleeblatt mir Blume und
Gredgexrn). Sie hat behauptet, die Beklagte habe diewses Waren-
zeichen allein 2u dem Zweck eintragen lagsen, sie, die
Kligerin, und die von ihr geféirderten Unternehmen an der Be-—
nutzung ihres Kleeblatt- und Gras-Bildes zu hindern. Bei An-
ncidung des Warenzeichens seil der Beklagten dieses Bild, das
mit Jdem Wacehzeichen verwaechslungsfihig sel, beakannt gewesen,
Die aAnmeldung sci auch fdr PFleisch— und Wurstwaren erfolyt,
obwohl die Beklagte keinen anf die Herstelluny und den Ver-—
trieh von Pleisch- und Wuratwaren eingerichteten Geschaifes-
betrieb unterbalten kabe und unterchalte,

Die Klagerin hat beaniragt,

die Beklagte zu verurtsilen, in die Loschung des Waren-
zaichens Nr. B, cingetragon am 27. Februoar 1941, einzu-
willigen.

Sie hatr f(erner die Abweisung dor nachstehend wieder-

gegebenen Widerklage beantraqt.
Die Beklagte kat
die aAbwelsung der Klage heantraqt,

sowie im Wege der Hiderklage den Anctrag gestellid:

Die Kligeran wivd verurteilt, es bei Meidung ¢ines vom
Gericht fur jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzen-
den QOrdnungugeldes in gesetzlicher H¥he bis zu
500.400,-—— DM i. U. Ordoungshaft bis 2u & Monaten,
letztere zu vallziehen an ihrem Hamaging lirectour, zu
unterlassern,
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1. Ankiindigungen und/oder Werbetridger (z.B. Decken-
hdnger) mit einem Bildzeichen “dreibl&attriges
Kleeblatt" zu versehen bzw. versehen zu lassen
sowle derartig gekennzeichnete Ankiindigungen und/
oder Werbetrdger in Verkehr 2u bringen bzw. bringen
Zu lassen,

2. Ankindigungen, Anzeigen und/oder Werbetridger mit
dem nachstehend abgebildeten Zeichen "Kleeblatt in
Grasern" *

zu versehen bzw. versehen zu lassen - auch 1im
Zusammenhang mit den Worten "Irish" oder "Irish
beef” - sowie derart gekennzeichnete Ankiindigungen,

Anzeigen und/oder Werbetrdger in den Verkehr zu
bringen bzw. bringen zu lassen,

wenn mit diesen unter Ziffer 1 oder 2 genannten An-
kiindigungen bzw. Werbetrdgern oder in engem rdum-
lichen Zusammenhang mit diesen fiir Fleisch und/oder
Fleischwaren geworben wird.

Zur Loschungsklage (Warenzeichen Nr. (N, Kleeblatt
mit Blume und Graserzeichen) hat die Beklagte unter anderem
schon die Modglichkeit einer Schadigung der Klagerin in Abrede
gestellt. Da die Klagerin als staatliche Exportfdrderungs-
institution keinen Gewerbebetrieb unterhalte, konne sie ein
Warenzeichen oder Ausstattungsschutz nicht erwerben. Das
Warenzeichen sei auch nicht in Behinderungsabsicht, sondern
in zeichenrechtlicher Weiterentwicklung ihrer Blumenlinie
entwickelt worden, die slie bereits seit Jahren verfolge, ins-
besondere mit den Wortzeichen Kleeblume und Blumenklee. Das
Zusammentreffen der Anmeldung ihres Warenzeichens mit dem

Bekanntwerden des Kleeblatt- und Gras-Bildes der Klagerin sei
Zufall.



Zur Beqrandung Jder Widerklage hat die Beklagte vorge-
tragen, die Verwendung des Kleeblatt- und Gras—-Ei.des sowie
des grunen Kleeblates in Alleinstelluny durch die Kligecin
selhst und in der wWerbung der von der Klagerin beuvn Verkauf
van 1rascnem Flersch mit Werbematerial untevstuczten deut-—
schen Einzelhandelsoryanisationen stelle einen Eingriff in
ihre Zeichenrechte dax (§§ z4, j1 WZIG)}. Die Verwendung

erfolge warenzeichenmaBig und in verWwechslunysEibiger Weise.

Die Kliger:n hat zur Widerklage geltend gemacht; die der
Widerkliage zugrundegelegten Zeichen seiern lischunysreif, weil
kein Geschaftsbetriep fur Fleisch- und Wurstwaren beab-
sientigt worder sei und auch nicht unteghaiten werde. Auch
sel LOschungsrei:fe gegeben, weill die Anmeldung, soweit &5
gicn um das Klee-Blume-Gras-Zeichen handele, lediglach in
Behinderungsaossicht erfolgt sei. Sie benutze das drel-
blattrige grune Kieehlatec nicht warenzeichenmafiiy und lasse

s auch nicht warenzeichenmaliig benutzen, Es nestehe auch
keine Verwecislunysyefahr,

Das Lanagericht nat die Klayge abyewiesen und der Wider-
klage stattyegeben. Die dagegen gerichtete Berufung der
Klagerin hat das Oberlandesyericht zuriuckgewiesen. Mit der
Revision verfolgt die Kligerin ihre Antriye welter., Dae

Buklagte beantragt, die Revision zuridckzuwsisen.

Entscheidungsgrunde

1. 1. Das Berufunygsgericht fithrt aus, es fehle nicht an
ei1nen Vecnogensschaden im Sinne des § EZ26 BGB. Durch die An-
meldung und Eintragung des Zeichens der Heklagten sei die

Klégerin jedenfalls in der Auswertung und Verwertung ihrer



mit der Schaffung dos Ziedabiatt— und Gras-Bildes als Werne-
mittel aufgewandtern BemGhungen, Arheiten und Kapitalimittel
gehindert warden, was €inen Verwmdgensschaden im Sinne der

geénannten Yorschriftea darstelle. Das ist aus Rechtsgriinden
nicht 2zu beanstanden.

2. Weiter fihrt es aus, Uestande, die die Eintrayutyg des
Warenzeichens dec Reklagten als gittcenwidriyg ie Sinne der
§§ B26 BGB, 1 UWG erscheinen lassen kidnaten, seien nicht
festzustellen, Allerdings stellten die Ahnlichkeit und Ver-
wechselbackeit der Bezeichnungen sowic die Kenntnix der Be-
klagten vom Gebrauch uves Kleeblate- und Gras-Biides durch die
Kldgerin ein nicht unerhebliches Indiz fiir die Behindurungs-
und Sperrabsicht dar. 0ie Beklagce konne sich aber darauf be-
rufen, dafi si¢ in irrer Markenpolitik die sagenannte Blumen-—
linie ausbaue, in die das angegriffene Zeichen sich einfiuge.
Damit sel aber die als Varaussetzung f£fir die annahme ner
Hittenwidrigkeik erforderiiche alleginige Absicht der Beklag=
ten, mit ihrem Zcichen die ERligerin zu behindern, nivht [est-
zustellen. Abetr seélbst wenn die Beklagte insoweit wine Be-
hinderunys—- und Sperrwirkung in Xechnung gestellc hétte, sei
ihre Handluhysweige nicht sictenwidrig. Die Beklayte befinde
sich seit Jahren in e«inem abwehrkampl geyen staatlichie und
halbstaatliche irische Exportférderungsnxganisaticnsn wege:l
der durch den Gebrauch des grinen Kleeblatts in Allein-
stellung beim Vectrieb von irischen Waren bewickbéen LEingriffe
in die decr Beklagten zustehenden Zeichenrechke, Wenn dle Le-—
klagtce den sSchutzberweich ihrer Warenzeichenrechte gegen die
Verwendung des Kleeblatts festige, ausbaue und abrunde, so

sel diea ein sachlich zu killigendex Grund.

. Hinsichilich uyexr auf die §§ 24, 3)1 WZG geatutzten
widerklage stel |t das Berufungsgericht in ratksdchlicher Hin-



si1cht anhand der vorgelegten abhildungen fost, anlidelich der
irischen Woche der von der Kldgerin wernemdafiq unterstitzten
Firma HEBR im lierbst 1979 sei das griine Kleeblazt in Allein-
stellung in deren Einzelhandelsgeschiften hauptsicalich als
Lveckenhédnger uberxr verschiedencen irischen Warem p=nukzk, ins-
besondere aner Uber den Fleisch- und Wuvrstabteilungen. Diese
Abtei lungen selien zumindest kailweise zusitzlich mit dem
Kleeblatt- und Gras-Bild der Klageria einschliesiich dar
Bezeichnung "lrish beef" sowit Wweiteren rechteckigen Docken-
hdngern miz dar Narstellung der irischen Insel sowie jeweils
einem grinen Kleeblatr in den vier Ecken versehen gewesen,
Angesichis der Massieruny der Darstellung des Kleeblattes auf
den verschiedensten Werbemitteln in unmittelharer Nihe derx
angebhotensn Waren nabe tir den fluchtigen bDurchschhitiskunden
ohne welteres der Eindruck entgtehen k&nnen, das griine
Kleeblatr in Alleinstellung seci #ine einheit]liche
Kennzeichnuns voh waren €:-ner bestimnten betriebiichen
Herkunft oder diene zur Kennzeichaung van mehrerer zu oinem
Verband zusamwmengeschlossenen Firmen und der aus ihrer
Produktion stammenden Waren, Glieiches gelte auch fdr die von
der Rligerin im Jahre 1941 unecerstiitzte Einfidhrang von
irischem Rindflaisch in das Warenangehot der Firwa NG,
wob=1i 2zusitzlich das ygriine Kleveblatt als Aufdruck auf
werbemadiqg ausqgesteilten fur irisches Fleisch bestimmten

Verpackungskartons verwandt worden sei.

4. Auch der Finwand, die Verfolgung der zeichenrecht=~
iichen Unterlassuangsanapriche sc¢i rvechtsmiphriuchlich, weil
die Beklagte yrhre Rechte aus lischunysreifen Zeichen her=
leite, sei unbegriindet, was das Berufungsgericht niher aus-
gefihrt natk,

11. Die dagegen gerichtete Revisiun hat xzum Teil Erfolqy,
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Sie zihrr aut die Klage zur teilwcisen Werurieilunc in
die Eipwilliyungy zur Loschung des Warenzeichens Nr. oD .
namlich, soweit ¢S &lch um die tn Waronveczeichnis dieses
ieichens aufgefihrten wWaren Fleisch, PleischWaren uycd Werst-
waren handelt. Im ubrigen war das Berufungsurteil, soweit es
die L¥schungsklage apbgewiesen hat, autzuheben und div Suche

an das Berufunysyericht zuriukZuverweisen,

Hinsichtlich der Widerklage 2u Ziffer 1 (Dnterlassunyg
der vorwendung des dreibldttrigen Kleeblattes) war die
Revision zum Tei: zuvriuckzuweisen, namlich soweit das verar-
teilende Erkennknis der vorinstanzen 1nhaltlic¢h aach die Wer-
urtealung encthdle, vervackungsmitbtel tur rFleisch mit den
Bild2aichen sines stilislierten dreibldttrigen Kleehlartes zu
verwenden. Im ubriqgun war div widerklage zu 2iffer | unter

Abanderung der JUrteile der Vorinstanzen abzuweisen.

dinsichtlich der Widerklage zu Ziffer 2 (Unterlassuny
der Verwendung des Kleeblatt-Giraser-sildes wegen Verletzung
ey Kleeblattzeichens) war das Bervtuagsurteil aufzuhneben und

die Sache an das Berutungsgericnt zuriickzuverweisen,

l. Das Berufungsgerichr gent im Ansahiuf an dir lkecht-
sprechung des Bundesgerichtshofes zutreffend davon aus, dan
ein auf dio %€ 826 BGB, 1 UMG yestijk2ler Ansprucit suf
Lilschung eines einqctrugencn warcnzeichens nicht schan damit
begriindet werden kann, dat der Klicer dag Zeichen schon var
dev Eintragun¢g ded Gegenzeichens des Beklagten benatzk Lape
(val. BGH GRUR 1941, 413, 4lh ~ Dalew; sL. Rspr., 2ui. BGH
GRUR 1984, 210, 211 - ARUSTAR). Zbenso entspricht es
stindiger Rechtsprechung, dan ein saliher Anspruck aann
gegqeben scin Kann, wenn aut seiten dos Zelicheninaavers

besondere Umatande vorlieyen, aie die bErwirkung der Zeiachen-



eintragung als sittenwidrig im Sisne der genannten Vorschrif-
t2n erscheinen lassen (vgl. u.aA. BGH GRUK 1967, 308, 305 -
Siroset: 1967, 298, 301 - Modes=2). hAls zolche Umstiande hat es
die Rechtsprechuny insbesondere angesachen, wewn der #Zeichen-
inhaber 1n Renntnis eines schutzwirdigen Besitzsrandes des
Varnenutzers ahne zureichenden sachlichen Grund Fir gleiche
uder gleichartiye waren die gleiche iyler sine zum Yerwerhseln
jhnliche Bezeicnnung mit dem Ziel der 3L5rung des Besitz-
jstandes des Vurbenutzers sder in der absicht, fur dicsen den
Gebraonch der Bezeichnung vu sperren, ais Warenzeichen hat
einkragen lassen (vgl. BCGH GRIR 1967, 490, 492 - Pudel-
zeichen; 1967, 298, 301 f - Modessy 1980, 114, L.2 - Torch).

a] Die HBegrundung, mit der das Berutunysger:cnt fur den
Strestfall das Vorliegen solcher Voraussetzuagen Jsorheint
hat, hdlt cen Revisiovnsangriffen nicht stand. Dies 7ilt ein-
mal, soweit es jeden substantiierten Vortragq fir das Vor-
tiggen eines schutzwiirdiyen Besjtzstandes der Xlagerin zuu
Zeitpunke der Anmeldung des Zeichens der Bexk:agten vermipt,
Wenn es dazu ausfuhri, die Klagerir habe seit AuEnuhme ihrer
Tatigkeit im Jahre 1979 bis zum &nmeldedatum ihr Kleeblatt-
dnd Gras-Bila héchstens auf zwe: Messen und auf winer wvon der
Firma R vevanstalteten irischen Woche yebraucht, hat ¢a
nicht berilcksichtigt, daB die Kliigerin die Rechtsnachfolgerin
der Tearanta i1st, die Lis aahin die auvfgaben der Export-
firderuny wahrgenommen hatko. ie Ruffassung des sexufungs-
gerichta, es sei nicht dargelegt, aal die Kliyerin einen Be-
“itZstand der Teorants berechtigterwe:isc 13 &hspruch nehmen
konne, ercif{ft nach den Akteninhalt nicht zu. Denn Aie Klige-
rin hat sich bereits in der Xlagesaeurife als Rechtsnachfolgye=-
rin dieser yesellschaft bezeichnet und :nt der Beruvtungshe-

grindung einen Umdrugk des irischen Uasetzes Wr. 25/1979



vorgeleger, das diese Behauptung bestitigt (Sections 3 und
32). 2war lag dev Abdruck nur in irischer und englischer
Sprache vor, was die Revisignserwiderunyg im Hinolick ayt

§ 184 GVG riigt, doch war dies, da das Berufungsgericht kelne
Anordnung im sinne des § 142 Abs. 3 ZPO getrrnffer hat unag
auch die Beklagte auf einer fibersctzung nicht bestanden Lai,
prozesrechtlich unschadlich (vgls RGZ 162, 282 t¥.). Janack
bestehen keine Bedenken, die Rechtsnachfeolge als hewilesen
anzusehen. Auch dall ein schutzwirdiger Besitzstand der ¥or=-
yangerin nicht duryjeleyt woraen sei, kano nicht anerkannt
woerden, da die Kligeorin unter Vorlage ven Potografien dic
Benutzuny des Kleeblat:i- und Graser~Bildes adf den fur diesen
Wirtschattszweig maBgshilichen Massen sSeit 1%71/72 behauptek
hat, Einer solehern Benukxzung uber einen Zeitraum von fast 10
Jahren durfte das Berufungsgeracht die Anerkennung als
schuetzwilcdigen Beslitzstand uwnter den hier testgasterlten Um-

stinden nicht vecsayor.

b} Soweit das Hesufunygsgevichr das varlieqen viner He-
hinderungsabsiciht verneint hat, hegeghet das durchqreifenden
Bedenken. Das Berutungsgericht dberspannt die anforderungen
an den Nachwels giner wolehen Absicnt, wenn es elnerseltbs
anerkennt, da@ die shhiichkeit and Verwechselbarkeilt des
eingntragenen Zeichens der Beklagten nit dewm von der Xliyorihn
benutzten Kleeblatt= and Gras-Bild unjhbersebbar sei und wenn
es die van der Beklagten esngelXiiumbte Kenntnis d2s pBildes zum
Zoitpunkt der anmeldunqg als “nicht danechebliches® Indiz fir
eine Behinderungs- und Sperrabsicht der Beklagter anzient,
andererselrts aber dieses Indiz anereits als widerlegl ansieht

durch die Berufuny Her Beklagten auf ilire "Blumenlaimie®.

Da es sesbst darvavf hinweist, dac die Beklagte tur e¢in
Bildzeichen mit dew Motiv Blume ung Kieehlatt azuch ohhe

2
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weiteres andere grafaische Liisungen hitte finden konnen, die
¢inen ausreichenden Abstand von dem von der Kligerin vec=-
wandten Bild wahrten, und da €8 auch i1n diesem Zusammenbang
hitte berijcksichtigen missen, dans die Reklagte sich lhrer-
scits bereits des ldnjeren vour ihrec Zelchenanmeldowy in
erheblichen Zeichenrechtlichen Auseinandersetzunyen mit
irischen AuBenhandelsorganisationen befand, hatte es unter
Beriicksichtigung der Lebenserfahrung die Behinderungsabsicht
nicht verneinen diirfen. Hierfiir ist ¢s entgeqen der Ansiche
des Berufunygsgerichis nichi von ausschlaygebendcor Bedeutung,
aby die Beklagte allein in Behinderungsahsicht gehandelt hat,
£S5 relcht aus, was hier der Feststelluny zu entnehmen ist,

daf diese¢ Ahsicht das wesentlivhe Motiv war.

Auch 3soweit das Bevrufungsgericht eine solche Behinde-
rungsabsicht unterstellt, diese aber nicht als sittenwidrig
beurteilt, kann ihm nicht heigetreten wecrden. Ein recht-
fertigender Grund fiir die behindernde Eintragung kann im
Streitfall nicht darin gefunden werden, ddaf die Baeklayte in
ihrem Abwehrkampf, wie das Berutungsgericht aie zeichenrecht-
lichen Auseinandersetzungen mit den irischen AuBenhandels-—
orgahisationon bezeichnel, durch diese Eintragung ihre Do=-
sition zur Verteidigung ihrer Rleeblattzeichuen feastigen, aus-—
bauen und abrunden wollte. Soweit das Berufungsgericht dazu
ausfuhrer, dieser Kampf richte sich gegen Bingriffe der iri=-
schen Urganisation in dis der Beklagten zustehenden Zeichen-~
rechte, bezieht €3 si1ch ecrsichtlich auf das Urteal dea aOber-
landesyérichts Misseldorf in der Parallelsache | ¥R 111/82,
soweit dort einr andere irisclho Organisation zur nterlassung
des Gebraucha des grinen Kleeblatts verurteill worden ist,
Diese Yerurteilunq hat der Senat jedoch, wic Dbereits darge-
leyt, zZwrsehenzeitlich aufgehoben und die Kiage, ebenso wie

in der $ache ! ZR 127/82, in vollem Unfany aoyewiesen. Danach



kann der Gesichtspunkt der Abwehr gegen rechtswidrige Ein-
griffe schon mangels Feststellung solcher Eingriffe nicht

zugunsten der Beklagten herangezogen werden.

Auch der Gesichtspunkt der Festigung, des Ausbaus und
der Abrundung der Position der Kleeblattzeichen der Beklagten
kann nicht zur Rechtfertigung der Behinderung herangezogen
werden. Solche Motive fiir die Zeicheneintragung sind zwar,
sofern es nicht um Defensivzeichen im Sinne der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofes geht, zeichenrechtlich
grundsatzlich unbedenklich. Aber auch eine solche zeichen-
rechtliche Konzeption findet, was das Berufungsgericht nicht
hinreichend bericksichtigt hat, im Falle der Behinderung
schutzwlirdiger Besitzstande ihre rechtliche Grenze 1im Verbot
sittenwidriger Schdadigung. Das Berufungsgericht hdtte daher
auch insoweit beriicksichtigen miissen, daB die irischen AuBen-
handelsorganisationen, wie der Senat in dem Parallelverfahren
I ZR 111/82 anerkannt hat, ein schutzwiirdiges Interesse daran
haben, im Rahmen des warenzeichenrechtlich verbleibenden
Spielraums, also fiur den nicht-warenzeichenmdfigen Gebrauch
auf Messen und irischen Wochen, ihr nationales Symbol, das
“Shamrock"-Kleeblatt, zur Prasentation irischer Waren ei1nzu-
setzen, und daB eine Behinderung und Storung dieses Gebrauchs
durch Eintragung einengender Warenzeichen daher nicht als
Abwehr zum Schutz einer eigenen rechtswidrig angegriffenen
pPosition, sondern selbst als Angriff auf den schutzwiirdigen

Besitzstand der Kldgerin zu werten ist.

Der Einwand der Revisionserwiderung, der Anspruch konne
jedenfalls nicht auf Loschung des Warenzeichens gerichtet
werden, sondern beschridnke sich aus Rechtsgriinden auf eine
einredeweise Verteidigung gegen die Geltendmachung der Waren-
zeichenrechte ist jedenfalls insoweit nicht begriindet, als es



sich um die iBschung hansichtiich der Waren Fleisch, Fleisch-
warcen und Wurstwaren bandeli. Wie der sSenat ancrkannt hat,
kann der vorbenutzer unter dem UGesichtspunkit des Schadens-
araatzes je nach den gegebenen Lmstandetr auch di1e BEinwilli-
gung zur LOschung des eangetragenen 2Zeichens verlangen {BGE
GRUR 1984, 210, 21: - AROSTAR). MaBgebend izt 'm allyemeinen,
Ob bereits s Amaslduny Oder nur dae Geltendmachuayg der
Rechte aus dem WarenzZeichen wettbewWeerhswidelqg i1st (BGH aa0]) .
lHier ergibt sich aus den reststellunyen, daf dir Beklagte
jedenfalls hinsichtlich Qaer genannten Waren die Anmeldung in
ecstor Linie i Bebinderungsabsiche bewirkt aat, das Zeichen
bisher nicht benutzt nat, und dag sclbst rach Lheew VYortrag
die genannten Waven in ihrem wirtschafelichen Interessen-—
bereich allenfulls eine Randpusitian einnehmen, und auch
dicse im wesentlicier erst kRunfkig, Das rechtfertige os,
hereitys die Anmeldung des Yeichens als wettbewerbswidrig zu
venandeln. Iagegen erscheint hinsichtlich der dbrigen Waren
des Warcenverzeivhnicsses die Sache nicht entscherdungsreif,
vor allem wird das Berufungsyeriont Ridren miizsen, ob der
nach seinem Wortlautl ulbeschrinxie Léschunysancruy dahin
verStanden weeden soli, daf «r sich auf sdmeliche Waren
erstrecken 5011, Kir Jdie das Zeichen wingetragen 1s5n. Der
Prozelvorttag laft dies jwdenialls ale iweifeihualt er=-
scheinen. Bejahendenfalls bediir{te s jedenfal.s weiterer
Feststellungen. Das Berufunygsurtell war danach, soweit es
auch hinsichtliieh dieser Waren den Loschungsantrag abgelehnt
hat, aufzuheoen und die Sache an das Berutungsgericht zurick=-
ZUVeYrweisen.

2. Widerklaye.

Auch hinsichtiich der Widerklage helt das Becufunys-

urteil im wesentlichon der Revision nicht stana,



a) bies yilt zundchst, soweit die Widarklage auf dice
Kieeblattzeichen dexr Bgkiagten gestutzr wivd {(Warenzeichen-
Nrn. (R G, &N B und AP W) und sich gegen die
Verwendung des Kleeblatt{Shamrock)-Sywbols der Kligevrin
wondet (Widerklageantrag 1;.

aa) Das Berufumgsyeracnt legt dabei der Entscheidung den
Tatbestand zugrumnde, der sich aus dem als Anlage 9 - 13 b
einyereichten Haterial (Abbildungen in dor ideitschrift
Lebensmittelpraxis 23/8U S. 26 und 28 und Potogratien derc
verkaufectelle Hal{le der Firnz HElA 2nliclich der dort
durchgefinrten irischen wWocie vom Lg. = 2%, Oktober 1379)
ergibt. Es beschreibt ihn dahir, es werde dort das yrince
Kleeblatt in Alleinstej.uny hanjitsachlicl als Deckenhanger
iber vecschiedenen irischken Waren benutzt, avch auf recnt-
eckigen Deckenhiingern, wic eine Darstelluny der irischen
Inzscl zeiyen, sowie in Alleinstellung 1n den Ecken des Ver-
kaufsraumes, Damit wird der aus demn Fotografien hervorgehende
Tatkbestand aber nur urvolistdndiqg beschrieben. Wie insheson-
dere die Anlage 12 mit inren vier rotoqrafien des gesgamten
Verkautsraumes ergibt, war das iadenlokal nach Art ei1ner
lanalichen Festsagaidekoration mit zahlreilchen verschiedenen
von der Pocke hiingenaen Werbewmitteln "yeschmiickt®, so w:t
irischen Fahnen, Staaten- oder Landschafiswappen und deren
Namen, mi:t Darstellungen der 1lnsel, mit Werbesutichen uker
den "Geschmavk aus Triand™ cng dazswevschen, ehenfalls als
Deckenhiinger und iiber aes gesanbe fadaslokal verteist, upber
den Warenstinden wie auch uber den Gangen, das Kleeblatt-
Symhoi (und das Kleeblatt-Graser-Bild]).

Zutreffend rugt die Revision, daBb das Berufungsgericht
diegen Gebrauch des Kieeblatt-Sywbals als warenzeichenmdsiy

beurteilt hat, als VerstoB degen d:e Lebenserfalirung. Seine



Bayrindung . angestehks der Massicrung deor Darstellung des
Kleeblatres in unmittelbarer Niahe der angebnternen ivizschen
Waren habe der Rindruck entstehen kdnnen, es handele sigch um
einen betrieblichen Herkunftshinweis, wvernachliissiyt in re=
visionsrechtlich beachtlivhor Weise den cesamteilndruck, den
die Plazierung der Werbemittel hervorzurufen gecignet war und
der auch auf die Beurteilung der Verwendung dez Kleeblattes
ausstrahlen muGte. Dieser Hindruck cincr "fesvlichen®™ Rusge-
staltung unter dem Motto der irischen Woche und mit zahl-
treichen verhalen und bildlichen Hinweisen aut lrland, insbe-
sondere die Verieilung der Weroewitkel (fher ras yanze Laden-
lokal, mudtc die vorsctellung dahin lenken, dafi o5 sieh sgint-
lich um Hinweise auf die =Sirrliche llerkunft cder waren aus
Irland handele are duf diese Werbemibtel, auch saweit das
nicht unmittelbar deutlich wurde, irgend wtwas mili Irland zu
kun hiteen. Eine Einacdnung als betrieblicher Herkunftshin-
wels bestimunter Waren, als Marke, war dabei, was das Be=
rufungsgericht veorkannt hat, fermliegend, Me vow Berufunygs-
gericht fdr seine ansicht heranyezogene Massierund war cher
geeignet, einer solchen Vorstelluny eutygeyenzuwirken. Das
Berufungsgericht hatte wuch bericksichtigen missen, dag die
Worbemittel, wie auch das Kleehlatt-Symbol, nicht einzelnen
bestimmten Waren zugeardnet wareh, sondern sich itber qganz
unterschiedlichen Teilen des Sortiments befanden, Auch soweilt
aas Berutungsgericht meint, ¢s werde jedenfalis cin Verbands-
zeichen vermutet, terhlt &s an hinreichenden Anhaltspunkten.
Dent &keht insbesondere entgegen, dasd ¢s an eincer klaren 2du—
ordhung zu einer bestimuten Produktgruppe fehlt. auch liegt
€3 eher fern, wenn eine Verkaufsveranstaltuny unibersehbar
aufl den Gesichtspunkt der gemeinsamen geoyrafischen Herkunkt
unterschiedlicher Warcensorten .ibgestellt ist, o1n derartiges

Symbaol als verbandsmarke avfzufassen,
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bb} Soweit das Berufurguyericht seine Beurteilung auf
die Verkaufsveranstaltung bei der Firuua WNelie stsitzt {Anl.
R 14}, gelten hinsicntiich der verwendung des Klaeklalrs als
Dackenhdnger nach dem durah die Potografie vermittelten Sach-
verhalt die gqleichan Erwiyjungen.

Aus der Anlage 15 14 ergibrt si¢h jedoch avch, daB duaxs
Kleeblatr-Symbal zusdtzlich ais Avfdruck auf verpacennos—
kavtons fir irisches Floisch verwendet warder 1s:. Diese
verwendung hat das Berufungsgericht zu Reent al: waven-
zeichenméBigen Gebravch heurteilt, Die Kldgerir ist der
Behauptung nicht entgayengeteceben, dapn sie fiy diese Kenn-

Zeleanuny verankwortlizh isc.

Diese Vcrwendung ist als verwechslungsfohiy wmit den
Rleeblattzeichen der Beklagten anzusehen, wie das Berufuhigyse
gqericht 2utreflend festgestellt hat, Dur Senak habk zwar in
Parallel=ProzaeB 1 4R 111/82 fur den Fall, dat das Shamrack-—
sympoi auf cinem irischen Gemeinschaflsstand, auf »:ner Fach-
messe oder im Rahmen einer verkaufsveranstaltung der hier er-
drierten Art verwendet wird, die verwechslunysgefaar ver-
neint, soweit das Symbol dabel mit weiteren unibersehbaren
Hinweinen auf Irland verwendat wira. liese unter den Gu-
sichtspunkt des autklirenaen Zugatzes getraftfenc Enlscieidung
heachrankte sich auf den Fall einer im Grunde eher deka-—
rativen verwendung aut &iner solchen Veranstaitung, erfafit
aher nicht den Fall, dag das Zeichen auf dar Ware ader doran
Verpackung angebrasnt wird. [ diesem letzteren Fall foigt
die Verwechslungsgefahr schon daraus, Ja# die Ware Ln der-
artiger Verpackung s allgenr inen Hande lsverkehr auch auder-
halb spczieller Verkaufsaktionen zur Verfiigung steht und Qort
Wit waren zusammenttcefLIien Kann, die mit dem z2eichen der Boe—

klagten versehen sina. Tie Reklagte wverlang: daher mib Recht



die UnLeriassung einer solchen Verweodung. Insoweil isL die

flevision daher zuriickzuweisen.

Dem stehen auch uicht die unter dem Geslichespupkt dec
idschungsreife der KleenlalLlzeichen vuryetragenen Wweileran
Revisionsanqriffe cntygegen. Insaoweirt wWird zur Vermeidung von
Wiederhalungen aut die im (Sschunqsverfahren betreffend das
Warenzeichen Ny . BN 8 o0 rechcskraftigen Beschiud des
Bendespotentyar:chts vom 12, Oktoper 1983 ausquefinrten Griinde
Bezuy yenomren, die zum Gegenstand des vorliegenden Vor-
fahrens gemacht wWorden sSind, Nie gugen aiese Erwdyunyen ge-
richteten Angriffe hal der Senat jyepriiflL. Sic werden nicht
als negruindet erachtet; auch nicht, soweit es «ich um die
Fragen aes Hohelitszeivhens, dges FreizZeichens, der [nter-
scheicungskraft, der freizuhalienden Angabe, der Theschunigs-—
gefahr und des tehlenden Geschiftsbetriebs handelt,

b Soweit sich die avf die Kleeblattzeichern gestiitate
Widerklage gegen idie werwendung des Kleebrlatt- und Graser-
Bildes durch die Xliagerin richtet (Widerklageantrag 2), ist
der Rechtgstreit zur Enktschesduny onieht relf. Diu Kligerin
hat dieses Zwichen zwar, wie das BerUfungsyericht festdatelle,
die Klagerin auch nicht bestritten hat, warenzeichenmasiyg
benutat, Das Berutungsgericht hat jeduen nicht geprift, ob
zwilschen den Zeichen Verwechslunygsgefuhr besteht. Es hat
lediglich erdrtart, nb Verwechslungsgefanr zwiscaen dem
Yoichen der Beklagten Nr, (MR @GR | Kleeblavte/Blume/Griser}
und dem Kleeblairli—- nnd Griger-Bild der Xidgerin besteht. Eine
weltere Pritung hat es auch vun seinem Standpunkt aus, daf
die Tgsahungskliage unnegrindet sei, fUr enthebrlich halten
kiinnen. Da in der Revisionsinstanz dieser Teil des Urteils
auizuhebhen and der Léschungsklaqe in dem erdrterten Umfange

stattZuyehoen war, badarf as weiterer Pesbstellungan, ins-—
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besondere zur Frage des Schutzumfangs der Kieeblattzeichen
der Beklagten, besonders im llinblick auf die behauptete Ue-
nutzung ahnlicher Zeichen durch Mitbewerber, Feststelliungen,
dia in der Revisiognsinztanz nichl ygetroffen werden kdnnen,
Insoweit war der Rechtsstreit zur weitcren Verhandlung und
Entscheidung an das BeruflunySgericht zurickzuverweisen, qas
in weiteren Verfahren zunachst eine Kiarung und Anpassung der
Widerklageantrige an die konkrete Verletzungsform herve.szu-
fuhren haben wird. l}am Herufinngsgericht war auch die Lnt-
scheidung iiber die Kosten der Hevision 2zu idbertraqen,

v. Gamm Merkel Prpor

Teplitzky Scholz-Hoppc
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