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Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

<426 015

wzGe §§ 2, 11 Ziff. 2, §§ 24, 31
Palettenbdbildzeichen

Die Kennzeichnungskraft eines Warenzeichens kann auch fiir
' Warengattungen, die gleichartig im Sinn des Warenzeichen-
gosetzes sind, von Haus aus unterschiedlich stark sein.
\\ird das Gegenzeichen fiir Waren benutzt, die in dem dem
Klagezeichen beigefilgten Warenverzeichnis angefiihrt sind,

so ist fiir die Frage der Verwechslungsgefahr die Kennzeich- .

nungskraft des Klagezeichens fiir diese Waren auch dann
maBgebend, wenn das Klagezeichen nicht fiir Waren der frag-
lichen Gattung benutzt wird. Dies gilt jedoch nicht, wenn
der Inhaber des Klagezeichens solche Waren iiberhaupt nicht
herstellt oder vertreibt und auch in absehbarer Zeit nicht
mit einer entsprechenden Erweiterung seines Geschidftsbe-
triebes zu rechner ist, es gich somit um unzulédssige
Vorratswaren handelt.

BGH, Urt. v. 27. Oktober 1961 - I ZR 140/60
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I ZR 140/60
Verkiindet
an 27. Ok*ober 1961
Grunau, Justizhauptsekretdr
als Urkundsboamter der
Geschédftsstelle

Im Namen des Volkes

In dem kechtsstreit
der Firma H. C. K@D X6, QD Gz @ Bloi-
und Farbstiftfabrik,

Kldgerin und Revisionskldgerin,
- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (D -

gegen

Horst P ’ Inhaber der gleichnamigen
Firma, tr. €@

Beklagter und Revisionsbeklagter,
- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. (I -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die

miindliche Verhandlung vom 27. Oktober 1961 unter Mitwirkung
des Senatsprdsidenten Prof. Dr. h. c. Wilde und der Bundes-
richter Dr. Kriiger -Nieland, Pehle, Dr. Spengler und ClafBen

fir Recht erkannt:
Die Revision der Kldgerin gegen das .Urteil-
dos 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts

Miinchen vom 19. Mai 1960 wird auf Kgsten
der Kldgerin zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz

Rechtsanwalt www.prinz.law
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Tatbestand:

— . S SIS, o g—a —

Die Kidgerin ist Inhaberin des Bildzeichens Nr. 547 582,

das eine Malerpalette mit flinf Parbklecksen und drei durch
das Griffloch gesteckten Pinseln darstellt. Dieses Zeichen
wurde am 14. Gxtober 1941 angemeldet und am 27. Juli 1942

in die. Zeichenrolle des Patentamts eingetragen, und zwar fir
folgendc Waren: Schreib-, Zeichen- und Malwaren, insbesondere

/

auch Federhalter, Schreibfedern, Glasschreibfedern, Fillfeder-
halter, Signier- und Wandtafelkreide, Lineale, Tuschfarbkésten

und Paletten mit Tuschfarben, Bleistifthalter, Bleistiftspitzen,

Bleistiftschoner. Die Kldgerin benutzt das Zeichen fir Blei-
gstifte und Farbstifte in einer stilisierten Ausfilhrungsforam.

Der Beklagte vertreibt Kugelschreiber. Er verwendet in seiner
Werbung einen palettenfdrmigen Karton mit dem Aufdruck "v¢jiiy-
automatic-Palette" als Verkaufshilfe, auf dem verschieden-
farbige Kugelschreiber aufgereiht sind. Diese Verkaufshilfe
wird in Einzelhandelsgeschdfton aufgestellt oder aufgehiangt.
Eine Gro8handelspreisliste des Beklagten tridgt den Text "Pa-
lette, eine neue automatic Serie V@-Druckkugelschreiber".

Es ist auf ihr eins Palette mit finf Farbklecksen abgebildet.

Die Kldégerin macht Verletzung ihres Warenzeichens durch den
Beklagten geltend, da dieser den wesentlichen Bestandteil
ihres geschiltzten Zeichens, ndmlich die Palette, durch Wort
und Bild zur Kennzeichnung seiner Waren verwende.

Pir Bild und Wort “"Palette" nimmt die Klédgerin auch Verkehrs-
geltung in Anspruch, wobei sie vortrigt: seit 1882 seien

" Millionen ihrer Erzeugnisee - mit der Palette versehen - auf
dem ganzen Erdball vertrieben worden. Dadurch, daB ihre Blei~
stifte das Zeichen der Palette triigen, sei ihr Warenzeichen
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fir ihre Erzeugnisse kennzeichnend geworden. AuBerdem habe
die Verwendung des Zeichens auf Verpackungen, Umhiillungen,
Prospekten und dergleichen dazu gedient, diese Verkehrsgeliung
zu verstérken.

FUr den Umfang ihrer Lieferungen und das Mafl der Durchsetzung
ihres Zeichens im Verkehr hat die Kldgerin durch Benennung
eines Angestellten Beweis angetreten. '

Die Kldgerin beantragt,
dem Beklagten zu verbieten,

1. in seiner Werbung das Wort "Palette"
zu verwenden,

2. in seiner Werbung das Bild einer Palette,
auf der Kugelschreiber aufgereiht sind,
sowie eine Palette als Verkaufshilfe zu
verwenden,

ferner den Beklagten zur Auskunfterteilung zu verurteilen.
sowie seine Schadensersatzpflicht festzustellen.

Der Beklagte beantragt, die Klage abgzuweisen.

Er vertritt die Auffassung, in seiner Benutzung von Wort

und Bild "palette" liege kein warenzeichenmiBiger Gebrauch.
Jedenfalls aber sei das Zeichen der Kldgerin von so gefinger
Kennzeichnungskraft, daB die Verwendung der bloBen Palette
unter Weglassung der Pinsel nicht in den Schutzbereich des
Klagezeichens falle. Die angegebenen Upmsatzzahlen der Klége-
rin bestreitet der Beklagte nicht, er vermifit aber eine Dar-
legung der Kligerin, in welchem Umfang ihr Zeichen dabei
Verwendung gefunden habe; insbesondere weist er darauf hin,
daB das auf den Bleistiften aufgedruckte Zeichen die Form
einer Palette kaum als solche erkennen lasse; daher kodnnte
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dic Kldgerin fir die Form einer Palette keine Verkehrsgeltung
erlangt haben.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Die Berufung der Kldgerin hatte keinen Effolg. Mit der Revi-

sion verfolgt die Klégerin ihre Klagantrdge weiter. Der Be-
klagte bittet um Zurilckweisung der Revision.

Entsachoidungsgriinde:

Chne Rechtsversto8 gehen die Vorinstanzen davon aus, das
die Beklagte sowohl das Wort "Palette" wie auch das Bild
einer Palette warenzeichonmifig benutzt.

. Das Berufungsgericht vertritt weiterhin im Einklang mit

dem Landgericht den Standpunkt, daB dem Bildzeichen der Kla-
gerin von Haus aus nur ein enger Schutzbereich zukomme. Eine
Palette mit drei ¢urch das Griffloch gesteckten Pinseln sei
fiilr das Wareng:biet des Halbedarfs von allgemein symbolhafter
Bedeutung und vesitze aus dicsem Grunde fiir die infrage
stehende Warenklas:se von Natur aus nur eine schwache Kenn-
zeichnungskraft. Deshalb berihre der warenzeichenmifBige Ge-
brauch der Bildform einer Palette unter Weglassung der Pin-
scl, die zum Kjageseichen gehdrten, nicht den Schutzbereich
des Klagezeichens.

Entgegen der Meinung der Revision sind hiergegen rechtliche
Bedenken nicht zu erhében. Zu Unrecht meint die Revision,
das Berufungsgericht habe das Fehlen einer Verwechslungsgo-
fahr nur hinsichtlich der .nicht eingetragenen stilisierten
Ausfilhrungsform des Klagezeichens festgestellt, dagegen un-
gepriift golassen, ob eine Verwechslungsgefahr mit der einge-
tragenen Bildform des Zeichens der Kldgerin zu bejahen sei.
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Aus dem Zusammenhalt der Griinde des angefochtenen Urteils
ergibt sich vielmehr eindeutig, daB8 das Berufungsgericht das
Klagebegehren zunichst aufgrund der §§ 24, 31 WZG gepriift
hat und insoweit den Ausfilhrungen des Landgerichts beigetre-
ten ist, wonach die Beklagte weder durch die Verwendung des
\iortes Palette beim Verkauf ihrer Kugelschreiber noch durch
die Abbildung einer Palette auf ihren Preislisten oder die
Vervendung der Form einer Palette bei ihren Verkaufshilfen
den engen Schutzbereich des eingetragenen Bildzeichens der
Kldgerin verletze. Hjerbei geht das Berufungsgericht in Uber-
cinstimmung wit dem Landgericht davon aus, dafl ein Anspruch
aus 3§ 24, 31 WZG schon deshalb ausscheide, weil die Beklagte
die fiir das Bildzeichen der Kldgerin charakteristischen Pinse]
weglasse,und damit eine Verwechslungsgefahr entfalle.

Es ist nun zwar, wie die Revision zu Rachilbeanstandet, recht-
lich nicht bedenkenfrei, wenn das Berufungsgericht dieses
Ergebnis - auch soweit die Kilage auf § 24 W2G gestiitzt wird -
u.a. damit begriindet, bei der Beurteilung der Kennzeichnungs-
kraft des Palettenbildzeichens der Kldgerin kdnne allein von
soiner Untersc:.eidungskraft in Verbindung mit Farbstiften

und Bleistiften ausgegangen werden, dagegen miisse die Wir-
kung, die es in Verbindung mit Kugelschreibern ausiibe, des-
halb auBer Betincht bleiben, weil die Kldgerin das Zeichen
fiir Kugelschreiber nicht benutze. Dem kann nicht beigepflich- |
tet werden. Auch Yugelschreiber fallen in ihrer Eigenschaft
als Schreib-Zeichen- oder Malware unter das dem Klagezeichen
beigefiigte Warenvergeichnis. Darfiber, ob Kugelschreiber in
dem Geschdftsbetrieb der Klhgerin iiberhaupt nicht hergestellt
und vertrieben werden und auch nicht mit einer Erweiterung
des Geschiftsbetriehbes der Kldgerin auf diesen noch nicht
lange auf dem Markt befindlichen neuartigen Artikel in ab-
schbarer Zeit zu rechnen ist, enthilt das Berufungsurteil
keine Feststellungen. Es wdre aber nur dann gerechtfertigt,
die Kennzeichnungekraft des Klagezeichens fiir Kugelschreiber
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bei Priifung der Verwechslungsgefahr auBer Betracht zu lassen,
wenn Kugelschreiber als unzulédssige Vorratsware der Klégerin
im Sinne der cinschlédgigen Kechtsprechung anzusehen widren (RGZ
118, 201; 169, 244,fir die Frage der Warengleichartigkeit vgl.
auch BGH GEUR 1957, 126 - Troika). '

Der Upstand, daB es insoweit an Feststellungen des Berufungs-
gerichtes fehlt, notigt jedoch nicht zur Aufhebung des ange-
fochtenen Urteils. Wenn auch grundsidtzlich anzuerkennen ist,
daB Warenzeichen fiir verschiedene Warengattungen, die gleich-
artig im Sinne des Warenzeichengesetzes sind, von Haus aus un-
terschiedliche Kennzeichnungskraft haben konnen - beispielsweise
wenn dem Warenzeichen nur filr eine bestimmte Wareﬁgattung sym-
bolhafte Bedeutung zukommt -, so ist doch ecinem Palettenbild-
zeichen auch dann, wenn es in Verbindung mit Kugelschreibern
in Erscheinung tritt, nur eine verhHltnismiBig geringe Unter-
scheidungskraft zuzubilligen. Denn wenn auch dic allgemein ge-
dankliche Bedeutung, die einem Palettenzeichen, beispiclsweise
fiir Farben oder Pinsel zukommt, bei Kugelschreibern nicht so
sinnfidllig in Erscheinung treten mag, wie bei anderen dem iMal-
bedarf dienenden Waren, so liegt doch auch bei Kugelschreibern
dic Verbindung mit dem gedanklichen Inhalt, den eine Malpalette
vermittelt, durchaus nane. Bei schwachen Zeichen konnen aber
nach feststehender kechtsprechung bereits verhdltnismifBig unbe-
deutende Abweichungen geniigen, um eine Verwechslungsgefahr aus-
zuschlieBen (BGH GRUR 1952, 419 - Gumax/Gumasol, st.Rspr).

Aber selbst, wenn dem Bild einer Palette fiir die Warengattung
Kugelschreiber eine normale Kennzeichnungskraft zuzuerkennen
widre, wlirden die Unterschiede, die die Gestaltungsform der an-
gegriffenen Warenkennzeichnung im Vergleich zu dem eingetragenen
Warenzeichen der Kligerin aufweist; ausreichen, eine Verwechs-
lungsgefahr zu verneinen. Denn die Eigenart des Klagezcichens
liegt in den durch die Palette hindurchgefiihrten drei Pinseln,
cinem Bildbestandteil also, von dem die Beklagte keinen Gebrauch
macht.
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3. Soweit die Kldgerin ihr Kjagbegehren darauf stiitzt, da8 sie
fir ihr Palettenzeichen Verkehrsgeltung erworben habe, hat
das Berufungsgericht zugunsten der Kldgerin unterstellt, dall
ihr Zeichen von den maBgebenden Kreisen als kennzeichnend flr
ihre Waren angesehen werde. Hierbei sei aber, so filihrt das Be-
'rufungsgericht aus, zu beriicksichtigen, dafl die Klidgerin das
Zeichen auf ihren Waren wie auch in ihren Prospekten in einer
besonders stilisierten Form benutze. Das Charakteristische sei
hierbei die Verlagerung der Pinsel in die Ebene der Palette,
iiber die sie an den beiden Enden hinausragten. Bei dieser Aus-
filhrungsform ndhere sich der Gesamteindruck des Zeichens einem
Fantasiozeichen. Die Gestalt der Palette sei bei fliichtiger
Betrachtung nicht zuverlidssig erkennbar und trete jedenfalls
in der Gesamtwirkung des Zeichens zuriick. Da aber die Kldégerin
nach den von ihr liberreichten Warenproben und Prospektmaterial
das Zegichen "jedenfalls vorwiegend, falls nicht gar ausschlief-
lich” in dieser stilisierten Form benutzt habe, kdnne sie auch
nur filr diese Ausfithrungsform Verkehrsgeltung erlangt haben.
Bei dieser Form kinnten aber die Pinsel noch weniger als bei
der angemeldeten “estalt des Klagezeichens als unerhebliches
Beiwerk angesehen werden. Die Pinsel seien vielmehr bei der
stilisierten Ausfiihrungsform ein derart entscheidendes Merkmal
der Gesamtwirkung geworden, daB sich bei ihrem Wegfall eine
génzlich andere Gesamtwirkung ergebe. Die Verwendung der Form
~einer Palette fiir sich allein entbehre daher derjenigen Merk-
male, fiir die das Klagezeichen allein Verkehrsgeltung errungen
haben kdnne.

Auch die hiergegen gerichteten angriffe der Revision kiénnen
keinen Erfolg haben. Die Revision rtigt in diesem Zusammenhang,
das Berufungsgericht habe zu Unrecht ihren Beweisentritt da-
fiir ibergangen, "daB dic Palette als ihr warenzeichen selbst
von der Konkurrenz anerkannt werde." Diese Riige ist schon des-
halb unbegriindet, weil das Berufungsgericht ausdrilcklich unter-
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stellt hat, daB das Zeichen der KlHgerin in den maBgebenden
Kreisen als kennzeichnend fiir ihre Waren angesehen werde. Da
die von der Kldgerin selbst vorgelegten Warenproben sowie das
Uberreichte Werbematerial aber nach den insoweit unangefoch-
tenen Feststellungen des Berufungsgeriéhts "jedenfalls vorwie-
gend, falls nicht gar ausschlieBlich, das Zeichen in einer be-
sonders stilisierten Form aufweisen", hat das Berufungsgericht
ohne RechtsverstoB eine Verkehrsgeltung nur fir diese stilisier-
te Ausfilhrungsform unterstellt. Das fragliche Beweisangebot
war demgegeniiber nicht geeignet, die Verkehrsgeltung des von
der Kldgerin verwendeten BRildzeichens "fir alle Formen" nach-
zuweisen.

Das gleiche gilt filr den - von der Revision als iibergangen
gerigten - Beweisantritt der Kldgerin dafilr, daB8 sie anderen
Firmen, die die Palettenform fiir sich in Anspruch genommen
hdtten, mit Erfolg entgegengetreten sei. Auch aus der behaupte-'
ten Aufgabe von Varenzeichen mit dem Bild einer Palette auf-
grund einer Verwarnung der Kldégerin lassen sich keinerlei Riick-
schllisse in der Richtung ziehen, da8 die Kldgerin Verkehrsgel-
tung fir ihre Warenkennzeichnung auch fir eine Palettenform
ohne Pinsel erzielt habe. Ipnsoweit kommt es vielmehr allein

auf die Ausfithrungsform an, in der die Klégerin ihre ¥Warenkenn-
zeichnung tatstichlich im Verkehr benutzt hat.

Zu Unrecht wendet sich die Revision auch gegen die Auffassung
des Berufungsgerichts, fir den fliichtigen Betrachter sei bei

dem stilisierten Bildzeichen der Kldgerin nicht zuverlissig
genug erkennbar gewesen, daB das Zeichen iiberhaupt das Bild
einer Palette wiedergebe. Die Revision macht in diesem Zusammen-
hang geltend, das Berufungsgericht sei verpflichtet gewesen,
falls es insoweit Zweifel gehabt hitte, die Kldgerin nach

§ 139 2P0 zu befragen. Die Kldgerin hdtte sodann weiteres Ma-
terial vorgelegt, auf dem die Palettenform noch besser als auf
den Bleistiften erkennbar sei. Diese Riige muB schon daran
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scheitern, da8 die Kldgerin zur Begriindung ihres Klagébe—
gehrens Warenproben wie auch Prospektmaterial mit der stili-
sierten Palettenform iiberreicht hatte. Bei dieser Sachlage
bestand fiir das Berufungsgericht nicht der geringste AnlagB

zu der Annahme, das Palettenzeichen sei von ihr auch noch in
einer dritten Ausfilhrungsform benutzt worden, die die Paletten-
"form deutlicher erkennen lasse. Abgesehen hiervon hat das Be-
rufungsgericht aus seiner Annahme, daB der stilisierten Aus-
fihrungsform das Bild einer Palette nicht zuverlédssig zu ent-
nehmen sei, keine entscheidungserheblichen Folgerungen gezogen.
Es hat vielmehr eine Verwechslungsgefahr zwischen den Warenkenn-
zeichnungen der Beklagten und dem stilisierten Bildzeichen der
Kligerin allein deshalb verneint, weil durch den Wegfall der
Pinsel ein v0llig anderer Gesamteindruck entstehe, der eine
Verwechslungsgefahr selbst dann ausschlieBe, wenn flr das stili-
sierte Bildzeichen Verkehrsgeltung in Anspruch genommen werden
konne. Hiergegen aber sind rechtliche Bedenken nicht zu erheben.

Soweit die Kldgerin sich fiir die Stdrke der Unterscheidungs-
kraft ihres tatsdchlich benutzten stilisierten Bildzeichens
auf dessen Verkehrsgeltung beruft, ist es rechtlich nicht zu
beanstanden, wenn das Bérufungsgericht auch berilicksichtigt

hat, daB die Kligerin tislang dieses Zeichen nur fir Bleistifte
und Farbstifte, nicht dagegen fir Kugelschreiber,verwendgt hat,
eine Durchsetzung dieses Zgichens im Verkehr fiir Kugelschreiber
somit nicht in Betracht kommt. Ein Ausstattungsschutzrecht nach
§ 25 WZG kann stets nur fiir diejenigen Waren erlangt werden,
fir die die fragliche Kennzeichnung Verkehrsgeltung errungen
hat. Das Ausstattungsschutzrecht gewdhrt zwar auch ein Verbie-
tungsrecht gegeniiber Kennzeichnungen, mit denen gleichartige
Waren versehen werden, falls eine Verwechslungsgefahr zu be-
jahen ist. Die Frage der Verwechslungsgefahr kann aber nicht

“ nur von dem Ahnlichkeitsgrad der konkurrierenden Warenbezeich-
nungen, sondern auch davon abhidngen,ob die Waren, flir die das
Zeichen geschltzt ist, mit den Waren identisgg'sind, fir die
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das angegriffene Zeichen benutzt wird oder ob die angegriffene
Verletzungsform flir zwar zeichenrechtlich gleichartige, aber
doch ihrer Gattung nach andersartige Waren Verwendung findet. .
Soweit das Klagbegehren auf § 25 WZG gestiitzt wird, ist hier-
nach das Berufungsgericht rechtsirrtumsfrei bei Ertrterung der
Ver@echslungsgefahr von der Kennzeichnungskraft eines Paletten~
bildzeichens fiir diejenigen Waren ausgegangen, fir die die
Kldgerin das Zeichen tatsdchlich filhrt. Ohne Rechtsversto8

hat es dem Bild einer Palette fiir das fragliche VWarengebiet
von_Haus aus geringe Unterscheidungskraft zugebilligt. Es ist
deshalb auch rechtlich nicht zu beanstanden, wenn das Berufungs-
gericht eine Verletzung der Warenbezeichnung der Klagerin in
seiner stilisierten, durch die Lage dexr Pinsel charakterisier-
ten Ausfiihrungsform durch die Benutzung des Bildes einer Palette
ohne Pinsel fiir Kugelschreiber auch fiir den Fall verneint hat,
daB die Kldgerin fiir diese Ausfiihrungsform Verkehrsgeltung er-
rungen haben sollte, wobei eine aulergewdhnlich groBe Verkehrs-
durchsetzung, wie das Berufungsgericht zu Recht hervorhebt, nach
dem eigenen Vortrag der Kldgerin nicht angenommen werden kann.

Da der Klégerin, wie das Berufungsgericht rechtsirrtumsfrei
dargelegt hat, ein ausschlieBliches Recht an der warenzeichen-
médBigen Verwendung des Bildes einer Palette nicht zusteht, kann
ein solches AusschlieBlichkeitsrecht auch nicht an dem Wort
"Palette" in Betracht kommen, das die Kli#gerin allein aus der
Durchsetzung ihres Bildzeichens folgern will. Auch insoweit

hat die Revision durchgreifende Angriffe nicht zu erheben
vermocht. '
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Vie Revision war hiernach mit der Kostenfolge aus § 97 2RO
zurickzuweisen, ohne dal es einer Priifung bedurfte, ob der
Schutz fir des eingetragene Bildzeichen der Klagerin, der
nach dem Vortrag der Klagerin mit Wirkung vom 14. Oktober195;
" verlangert worden ist, inzwischen abgelaufen ist.

Wilde Kriiger-Nieland . Pehle
Spengler Clafien
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