Nachschlagewerk: ja
BGHZ s ja zu a)

BGB §§ 675, 276 Ci

Muschi - B1lizx

a) Zur Pflicht des mit der Anmeldung eines Warenzeichens
beauftragten Patentanwalts, nach dem Bestehen ent-
gegenstehender &lterer eingetragener Warenzeichen
zu forschen.

t) Zur Berechnung des Schadens, der dem Auftraggeber
durch vergeblich aufgewandte Kosten fiir die Vorbe-~
reitung der Benutzung des Warenzeichens entstanden ist.
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Der I, Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die
miindliche Verhandlung vom 19. September 1969 unter Mitwir-
kung der Senatsprédsidentin Dr. Kriiger-Nieland und der
Bundesrichter Pehle, Dr. Sprenkmann, Alff und Dr. Girisch

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision des Kligers wird das Urteil
des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Cber-
landesgerichts in Hamburg vom 15. Juni 1967
aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung, auch iiber die
Kosten des Revisionsrechtszuges, an das Beru-
fungsgericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

I. Der Kldger suchte am 6. Juli 1962 den inzwischen
verstorbenen Ehemann der Beklagten, einen Patentanwalt
(im folgenden als Beklagter bezeichnet), in dessen Biiro
auf und bat um eine allgemeine Auskunft dariiber, wie weit
man seine Idee, Katzenmilch in Trockenform in Portions-
packungen herzustellen, schiitzen lassen kdnne. Das vom
Kl&dger fiir dieses Erzeugnis zunichst in Aussicht genommene
Wortzeichen "Katamilk" lieBen die Parteien in dieser Be-
sprechung fallen. Der Beklagte erliduterte anschlieflend dem
Kldgexr die Moglichkeiten eines patentrechtlichen und waren-
zeichenrechtlichen Schutzes in einem Schreiben vom 9. Juli 1962.
Dabei schlug er auch die Anmeldung eines Wort~ und Bildzei-
chens vor.
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Nach weiterem Schriftwechsel, in dem der Beklagte unter
anderem riet, die Ausgestaltung der Packung, gegebenenfalls
unter vorldufiger Weglassung des Katzenbildes, bereits zu
entwerfen, meldete der Beklagte das Wortzeichen "Muschi-~
Blix" am 13, Juli 1962 zur Eintragung beim Deutschen Patent-
amt an.

Am 24, Juli 1962 erteilte der Beklagte dem Kliger
zwei Rechnungen, die seiner Auffassung nach fiir diesen
erkennen liefen, daB hinsichtlich des W o r t zeichens
Muschi-Blix keine Nachforschung nach entgegenstehenden
dlteren Warenzeichen stattgefunden hatte.

Hinsichtlich des Katzen~-B i 1 d zeichens korrespon-
dierten die Parteien weiter. Am 14. November 1962 meldete
der Beklagte auch dieses Zeichen an und berichtete dem
Kliger dariiber mit dem Hinweis:

"... Die Benutzung des Zeichens wird zweckmiBig
erst stattfinden, wenn wir die Eintragung er-

reicht haben, damit wir nicht mit der Fa. H
< ' S \¢ in Kollision kommen.

Nachdem das Erzeugnis des Kligers am 29. Oktober 1962
behdrdlich genehmigt worden war, traf der Klidger Vorberei-
tungen fiir den Vertrieb der Ware unter dem angemeldeten
Zeichen (Wort~ und Bildzeichen). Im Mirz 1963 kam das Er—-
zeugnis auf den Markt.

Mit Schreiben vom 24. Juli 1963 wies die Firma QiR
M CnrbE den Kldger auf das fiir sie eingetragene
Warenzeichen Nr. 759 577 "Muschi" hin, das fiir gleichartige
Varer auf die Anmeldung vom 25. April 1961, bekanntgemacht
am 15. September 1961 im Warenzeichenblatt I Nr. 17 (1961),
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am 21. Mirz 1962 in die Warenzeichenrolle eingetragen
worden war; die Eintragung war am 15, Mal 1962 im Waren-
geichenblatt II Heft Nr. 9 (1962) versffentlicht worden.

II. Der Kldger begehrt vom Beklagten Schadensersatz
wegen schuldhaft vertragswidriger Beratung hinsichtlich
der Anmeldung und Verwendung des Wortzeichens "Muschi-Blix".

Aufgrund des Verwarnungsschreibens der Firma QU
hatte der Beklagte dem Kl&dger vorarglich geraten, das Wort
"Muschi" nicht ohne Einwilligung der Inhaberin des &lteren
Zeichens zu verwenden, obwohl er der Meinung sei, daB8 deren
Zeichen als Bestimmungsangabe nicht eintragungsfihig gewesen
wdre. Eg sei gzu lberlegen, einen L8schungsrechtsstreit an-
zustrengen; dessen Ausgang sei allerdings nicht vorauszu-
sehen. Der Kliéger hatte geantwortet, wegen der aufgewandten
Kosten von etwa 80 000 DM sei eine Anderung des Zeichens
nicht mehr méglich.

Am 24, September 1963 ist das Wortzeichen "Muschi-~
Blix" unter Nr. 777 575 in die Zeichenrolle eingetragen
worden, nachdem der Kl#ger sich auf den Rat eines anderen
Patentanwalts gegeniiber der Firma Q@i verprflichtet hatte,
ab September 1963 das Zeichen nicht mehr zu verwenden.

III. Das Eintragungsverfahren hinsichtlich des Bild-
zeichens lief weiter; es waren Widerspriiche erhoben worden.
SchlieB8lich schrieb der Kliédger dem Beklagten am 14. Februar

1964:

"Der Unmsatz des Artikels "Muschi-Blix" Katzentrunk
entspricht leider nicht meinen Erwartungen und
ich beabsichtige, die Herstellung und den Verkauf
dieses Artikels einzustellen. .....



Ieider ist es so, daB dieser Artikel nur mit
auBergewthnlich groB8en Geldmitteln insbesondere
Fernsehreklamen eingefilhrt werden kann. Der GrofS-
und Einzelhandel sehen sich nicht in der ILage
einen neuen Artikel einzufilhren und verkauft nur,
wenn er von Kunden verlangt wird. Ich miiBte also
den Verbraucher ansprechen. Dieses konmen sich
nur Konzerne mit Mitteln leisten, welche sonst
das Finanzamt bekommt.

Obwohl ich tausende von kg Milchpulver gleicher
Qualitdt wochentlich an die Landwirtschaft mit
groBem Erfolg verkaufe, also durch meine Vertre-—
ter die Verbraucher anspreche, ist nun mal Tat-
sache, daB der gleiche Artikel, wenn man ihn iiber
den Einzelhandel und Gro8handel vertreiben will,
enorme Einfithrungskosten verursacht. Dieses kann
ich mir bei einer Fernsehdurchsage, welche

ca. 8.000,~- bis 12,000,~-~, also in der Woche
100 000,~- DM nicht leisten."

IV. Der Klidger hat behauptet, er habe den Beklagten

schon in der Besprechung vom 6. Juli 1962 und sodann er-—
neut mit dem Schreiben vom 10. Juli 1962 beauftragt zu
priifen, ob das Wortzeichen "Muschi-Blix" mdglich sei.
BEine einfache Anfrage des Beklagten bei der Treuhand-
stelle des Reichspatentamts in Berlin wiirde das dltere
entgegenstehende Zeichen ™uschi zutage gefdrdert haben.
Dann aber widre es zu den vergeblich aufgewandten Kosten
fir die das Wortzeichen "Muschi-~-Blix" enthaltenden Ver-
packungen, sowie zu den sonstigen Kosten der Vorbereitung
des Vertriebes nicht gekommen.

Der Kldger hat den Schaden im einzelnen aufgegliedert

und mit der Klage beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, an ihn
64 699,40 DM nebst 8 % Zinsen seit dem
21, Oktober 1964 zu=mhlen.
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Der Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt. Er
hat bestritten, einen miindlichen oder schriftlichen Auf-
trag dahin erhalten zu haben, das Wortzeichen "Muschi-Blix"
auf Kollisionen mit &lteren Rechten hin zu priifen. Das
Schreiben vom 10. Juli 1962 beziehe sich insoweit nur auf
das in Aussicht genommene Bildzeichen, bei dem mit Wider-
spriichen dlterer Zeicheninhaber gerechnet worden sei. Im
iibrigen habe der Kldger ihm villig freie Hand gelaasen,
so daB die sofortige Anmeldung des Wortzeichens gerecht-
fertigt gewesen sei. Die in diesem Zeitpunkt dem Beklagten
vorliegende Dokumentation wiirde das Bestehen des &dlteren
Zeichers Muschi aber nicht haben ersehen lassen. Weitere
Nachforschungen hédtte er als undurchfiihrbar ablehnen diirfen.
Pflicht des Patentanwalts sei in derartigen Fédllen nur,
vorldufig nach identischen &lteren Zeichen zu suchen, um
v8llig aussichtslose Anmeldungen zu vermeiden. Gerade das
durch die Anmeldung ausgeldste Eintragungsverfahren sei
aber geeignet, entgegenstehends Rechte festzustellen.
Uberdies sei das #dltere Zeichen nicht eintragungsfihig
gewesen; der Kliger habe sich daher seinen Schaden selbst
zuzuschreiben, weil er sich dem Unterlassungsbegehren der
Firme Q@) ohne Grund gebeugt habe. Der Kléger habe
auch insofern voreilig gehandelt, als er trotz entgegen-
stehender Hinweise das Wortzeichen schon vor seiner Ein-
tragung in Benutzung genommen habe. Ihm, dem Beklagten,
sei fermer die Absicht des Klégers, seine Ware schon im
Frihjahr 1963 auf den Markt zu bringen, verborgen geblieben;
auch von den Vorbereitungskosten habe er nichts gewuBt. Im
ibrigen ergebe sich aus dem Schreiben des Kl&Egers vom
14. Februar 1964, daBder behauptete, der HShe nach be~
strittene Schaden allein dadurch entstanden sei, da8 dem
Kldger die fir die Werbung erforderlichen Mittel gefehlt
hétten. In jedem Palle aber treffe den Kliger ein so iiber-



wiegendes Mitverschulden an der Entstehung des Schadens,
daB 2ine Ersatzpflicht des Beklagten entfalle.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das unter
Beweis gestellte Vorbringen des Kligers, er habe schon
am 6, Juli 1962 miindlich einen Nachforschungsauftrag er-
teilt, hat es als verspidtet zurlickgewiesen.

Mit der hiergegen erhobenen Berufung hat der Kléger
sich unter anderem gegen die teilweise Zuriickweisung seines
Vorbringens gewandt. Das Oberlandesgericht hat die Berufung
entsprechend dem Antrag des Beklagten zurlickgewiesen. Mit
der Revision, um deren Zuriickweisung die Rechtsnachfolgerin
des Beklagten bittet, verfolgt der Kldger seinen Klagean-
trag weiter.

Entscheidungsgriinde:

I. Das Berufungsgericht 148+t dahingestellt, ob dem
beklagten Patentanwalt schon in der Besprechung der Par-
teien vom 6. Juli 1962 der Auftrag erteilt worden ist,
in bezug auf das vom Kléger noch zu findende und am
10. Juli 1962 dem Beklagten mitgeteilte Wortzeichen
(Muschi-~Blix) nach etwa entgegenstehenden #lteren Rechten
zu forschen und den Klidger von solchen Rechten zu unter-
richten. MaBgebend sei insoweit das spdtere Schreiben des
Kldgers vom 10. Juli 1962, in dem dieser dem Beklagten
keinen bestimmten Weg zur Erreichung eines Zeichenschutzes
fiir dieses Wortzeichen vorgeschrieben habe.

DaB das Berufungsgericht hiermit wegen des Inhalts
des Auftragsvertrages entscheidend auf das Schreiben des
Kldgers abgestellt hat, ist rechtlich nicht angreifbar,
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weil das Berufungsgericht davon ausgehen konnte, daB der
Kldger in dem Schreiben den Umfang des dem Beklagten er-
teilten Auftrages maBgeblich zum Ausdruck gebracht hat
oder doch der Beklagte das Schreiben in diesem Sinne auf-
fassen durfte.

IT. Das Schreiben vom 10. Juli 1962 legt das Reru-
fungsgericht unter Beriicksichtigung der Umstéinde des Falles
dahin aus, der Kléger habe damit dem Beklagten iiberlassen,
nach eigenem pflichtgeméBem Ermessen vorzugehen., Pflicht-
gemiBes Ermessen umfasse zwar nicht nur die Priifung der
Eintragungsfihigkeit des Zeichens daraufhin, ob der Ein-
tragung absolute Hindernisse im Sinne des § 4 WZG entgegen-
standen; der Patentanwalt milsse vielmehr normalerweise
auch priifen, ob der Anmeldung #ltere Zeichen entgegenstehen.
Der Beklagte selbst habe hier eine solche Priifung nicht vor-
genommen; er habe weder in dem ihm zur Verfiigung stehenden
Warenzeichenlexikon und in den sonstigen dafiir in Frage
kommenden Nachschlagewerken unter dem Stichwort "Muschi'
nachgesucht, noch habe er sich an die Treuhandstelle
"Reichspatentamt Berlin" gewandt, durch die er miglicher-
weige auf das dltere Zeichen "Muschi" aufmerksam geworden
wire. Gleichwohl habe der Beklagte nicht gegen seine ver-
tragliche Pflicht zur Ermittlung dlterer entgegenstehender
Rechte verstofen. Der Kl#ger habe dem Beklagten némlich
"y6llig freie Hand" gelassen. Deshalb sei der Beklagte
berechtigt gewesen, das Wortzeichen s o for t+t anszu-
melden und etwa entgegenstehende Rechte im Rahmen
des Eintragungsverfahrens zu ermitteln. Dgmit habe er seiner
Pflicht zur Emittlung entgegenstehender #lterer Zeichen ge-
niigt, denn das Eintragungsverfahren sei objektiv geeignet,
entgegenstehende Rechte in Erfahrung zu bringen, und zwar
in der Regel ebenso sicher wie das durch katalogmédBige



Nachsuchung versucht werden ktnne, denn grundsédtzlich kdnne
damit gerechnet werden, daB Inhaber &lterer Zeichen ihre
entgegenstehenden Rechte durch Widerspruch oder Unterlas—
sungsaufforderung geltend machen.

1. Soweit das Berufungsgericht demn I n hal t des
Vertrages durch Auslegung dahin bestimmt hat, daBd der be-
klagte Patentanwalt auch das Vorhandensedin
dlterer entgegenstehender
Warenzeichenrech+e habe priifen und
hierbei nach pflichtgemédBem Ermessen habe vorgehen miissen,
ist ihm beizutreten. Der Beklagte hatte es ilibernommen,
den Kliger bei der Erlangung von Warenzeichenschutz zu
beraten und bei dessen Herbeifilhrung sachgemd8 mitzuwirken.
Es handelte sich um einen Dienstvertrag, der auf eine Ge-~
schéftsbesorgung gerichtet war. Der Umfang der vom Patent-
anwalt im Rahmen eines solchen Dienstvertrages iibernommenen
Pflichten ist unter Beriicksichtigung der Umsténde des Falles
durch Auslegung zu ermitteln (vgl. Wendt, Warenzeichenfibel,
1954 S. 61 f£). So kann eine Beschrinkung der dem Patentan-
walt obliegenden Priifungspflichten sich dann ergeben, wenn
der Patentanwalt ausreichende Sach~ und Rechtskunde auf dem
Gebiete des Warenzeichenrechts bei dem Auftraggeber voraus-
setzen darf, wie etwa, wenn Auftraggeber ein Unternehmen
mit sachkundig besetzter Warenzeichenabteilung ist, oder wenn
nach den Umstéinden ersichtlich ist, daB der Auftraggeber eine
alsbaldige Benutzung des Zeichens nicht anstrebt, vielmehr
das Ergebnis des Eintragungsverfahrens abwarten will, ehe
er unter erheblichem Kostenaufwand das angemeldete Waren-
zeichen in Benutzung nimmt oder diese Benutzung vorbereitet.
Derartige besondere Umstiéinde waren im Streitfall jedoch,
fiir den Beklagten erkennbar, nicht gegeben. Entgegen einer
im landgerichtlichen Urteil getroffenen, vom Berufungsge—
richt aber nicht libernommenen, aus dem Parteivorbringen
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auch nicht zu entnehmenden Feststellung hatte der Kliger
noch keine Erfahrung auf dem Gebiet der Erwirkung eines
Warenzeichenschutzes. Wie sich aus dem Schreiben des Be~
klagten vom 9. Juli 1962 ergibt, war dies schon iun der
Besprechung vom 6. Juli 1962 erkennbar geworden. DemgemiB
hatte der Beklagte eigene Nachforschungen nach &dlteren
entgegenstehenden Warenzeichenrechten auch bereits vorge-
nommen, sSoweit es sich um das vom Kléger zunichst in Aus-
sicht genommene Zeichen mit dem Wortbestandteil Katamilk
handelte. Als der Kldger sodann mit Schreiben vom 10. Juli
1962 das hier fragliche Wortzeichen "Muschi-Blix" vor-
schlug und dabei ausdriicklich bat, "bitte priifen Sie, ob
dies mbglich ist", lagen fiir den Beklagten keine Anhalts-—
punkte vor, aus denen er hitte entrehmen konnen, seine
Pflicht gur Nachforschung nach &lteren Warenzeichenrechten
solle fiir diesen Fall ausgeschlossen sein. Das hat auch

das Berufungsgericht mit Recht nicht angenommen. Denn der
Gewerbetreibende, der ein neues Warenzeichen anmeldet und
in Benutzung nimmt, setzt sich der Gefahr von Unterlassungs-—
und Schadensersatzanspriichen &lterer Berechtigter aua, fir
die Kenngzeichenrechte an einer identischen oder verwechsel-
baren Bezeichnung bestehen. Es ist in der Rechtsprechung
anerkannt, dafl schuldhaft handelt, wer sich nicht durch
Anfrage bei der Registerbehdrde und bei Nachsuchungsdiensten
vorher iliber das Bestehen #lterer Warenzeichenrechte verge-
wissert (RG GRUR 1941, 372, 376; BGH GRUR 1957, 430 -
Havanna; Baumbach-Hefermehl, Warenzeichenrecht, 10. Aufl.

§ 24 Rdz. 28). Dariiber hinaus besteht allerdings auch die
Pfiicht des Gewerbetreibenden, sich durch eigene Uberpriifung
der Marktverhiltnisse davon zu unterrichten, ob etwa &Hltere
Augstattungsrechte nach § 25 WZG oder sonstige, nicht aus
dem Warenzeichenregister ersichtliche Kennzeichnungsrechte,
insbesondere Unternehmensbezeichnungen, der beabsichtigten
Anmeldung entgegenstehen. Insoweit trifft die Priifungs-
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pflicht nicht den Patentanwalt, sondern den Auftraggeber
selbst. Der rechtsunkundige Gewerbetreibende, der einen
Patentanwalt mit der Erwirkung von Yarenzeichenschutz
beauftragt, kann aber davon ausgehen, daB dieser die im
Eingelfall erforderlich erscheinenden und erfolgverspre-
chenden Schritte unternimmt, um #Zltere eingetragene
Warenzeichen festzustellen. Insoweit ent-
sprechen die Pflichten eines Patentanwalts im wesentlichen
denen des Rechtsanwalts der nach seiner Sachkunde und seinem
pflichtgemédBen Ermzsssen die erforderlich erscheinenden MafB-
nahmen zur Wahrnehmung der rechtlichen Interessen seines
Auftraggebers ergreifen und bei Bestehen mehrerer Mig-
lichkeiten den sichereren Weg wihlen muB8 (BGHZ 32, 240,
243). Zu Recht hat das Berufungsgericht deshaldb auch ange-
nommen, daB der Beklagte nach pflichtgem&éfiem Ermessen vor-
zugehen hatte.

2. Mit Recht beanstandet die Revision jedoch, daB
das Berufungsgericht eine Einschrédnkung
dieser Pflicht daraus entnommen hat, daB8 der Kliéger dem
Beklagten im Schreiben vom 10, Juli 1962 "vollig freie
Hand" gelassen hat. Aus dieser Ausdruckweise kann lediglich
geschlossen werden, daB der Kldger es dem Beklagten iber-
lassen hat, welche Mafnahmen er nach pflichtgemédBem Ermessen
im eingelmnen fiir erforderlich halten werde, um Warenzeichen-
schutz zu erwirken und zu diesem Zweck das Bestehen &dlterer
entgegenstehender Rechte festzustellen. Darin lag daher
keine Abweichung vom Normalinhalt derartiger Vertrige. Mit
Recht nimmt auch das Berufungsgericht an, daB aus dem ge-
nannten Schreiben nicht etwa eine Beschridnkung des Vertrags-
inhalts dahin hergeleitet werden kann, der Beklagte habe
entgegenstehende dltere Warenzeichenrechte itiberhaupt nicht
festzustellen brauchen; es meint lediglich, die EinrZumung
vollig freier Hand habe ihn ermdchtigt, sich hinsichtlich
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der Ermittlung derartiger &dlterzr Rechte ausschlieflich

auf das Ergebnis des Eintragungsvzrfahrens zu verlassen.
Die hierfiir gegebene Begriindung :%il% j=doch der recntliiciza
Nachpriifung nicht stand.

Es trifft nicht den Kern der Sache, wenn das Beru-
fungsgericht in diesem Zusammenhang meint, der Beklagte
sei nicht verpflichtet gewesen, a 1 1 e Moglichkeiten
der Nachforschung auszuschopfen. Denn jedenfalls war er
nach pflichtgeméiBem Ermessen verpflichtet, diejenigen nahe-
liegenden, auch weitgehend iblichen Nachforschungen zu ver-
anlassen, die Kldrung oder doch wenigstens erhebliche zu-
sdtzliche Sicherung gegen die Verletzung #lterer Rechte
versprachen, Dazu gehdrten Anfragen bei den im Berufungs—
urteil genannten Stellen.

Ohne Bedeutung ist es auch, daB der Beklagte - wie
das Berufungsgericht annimmt - nicht verpflichtet war, mit
der Anmeldung zu warten, bis das Ergebnis solcher Nachfor-
schungen eingetroffen war. Dem Berufungsgericht mag darin
beizutreten sein, daB der Beklagte nach pflichtgemifem
Ermessen berechtigt war, die Anmeldung sofort vorzunehmen,
denn damit wahrte er zugunsten des Klégers die Chance eines
moglichst glinstigen Zeitranges und er sicherte ihn dadurch

zugleich gegen die Gefahr, Zeichen Dritter weichen zu miissen,

die inzwischen bis zur eigenen Anmeldung des Klidgers ange-
meldet werden konunten.

Entscheidend ist demgegeniiber allein, daf pflicht-
geméBes Ermessen gebot, n e b e n der Anmeldung alsbald
auch Anfragen an die in Betracht kommenden Nachforschungs-
stellen begliglich des neuen Zeichens "Muschi-Blix" zu
richten (vgl. BGH GRUR 1960, 186, 189 - Arctos; Storkebauin~

EKraft, Warenzeichengesetz § 24 Rdz. 55). Entgegen der Meinung
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des Berufungsgerichts bietet ndmlich das Eintragungsver-
fahren fiir sich allein keine ausreichende Sicherheit gegen
spidtere Geltendmachung Zlterer Rechte aus frilher einge-
tragenen oder angemeldeten "zirhen mit der Folge, daB Kosten
der Vorbereitung der Benutzung des Warenzeichens vergeblich
aufgewandt werden oder im Falle der Benutzung Schadenser-~
satzanspriiche drohen. Das Eintragungsverfahren hat keine
AusschluBwirkung gegen solche dlteren Rechte. Der Einwand
des Beklagten, der Anmelder sei auch nicht gegen die spitere
Geltendmachung von Kennzeichnungsrechten gesichert, die nicht
aus dem Warenzeichenregister oder aus vercffentlichten iAn-
meldungen zu diesem ersichtlich seien, geht fehl, denn es
geht im Streitfall darum, daB jegliche Nachsuchung nach
dlteren eingetragenen Warenzeichenrechten durch Vermitt-
lung eines Nachforschungsbiiros unterlassen wurde und daB
durch diese Unterlassung bereits ein Schaden entstanden

sei, der andernfalls nicht eingetreten sein wiirde.

Auch aus den besonderen Umstéinden des Falles konnte
der Beklagte nicht entnehmen, daB er im Falle des Zeichens
"Muschi-Blix" von Nachforschungen neben dem Eintragungs-
verfahren freigestellt sein sollte. Fir den Beklagten war
erkennbar, da8 das einzutragende Zeichen benutzt werden
sollte, zumal fiir die zu kennzeichnende Ware nach den Er-
kldrungen des Kldgers auch ein technisches Schutzrecht er-
worben werden sollte. Der Bzklagte hat auch hinsichtlich
des unmittelbar vorher vom Kliger vorgeschlagenen Zeichens
entsprechende Nachforschungen selbst veranlaBt und den
Kldger von ihrem ﬁrgebnis unterrichtet. Ein hinsichtlich
des statt dessen gewdhlten Zeichens "Muschi-Blix" abwei-
chender Wille des Klidgers lieB sich dessen Schreiben vom
10. Juli 1962 nicht entnehmen. Jedenfalls durfte der
Beklagte nicht ohne entsprechende Riickfrage von derartigen
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eigenen Nachforschungeun Abstand nehmen. Dem steht nicht ent-
gegen, daB er dem Klidger mit Schreiben vom 9. Juli 1962

ein Exposé iibersandt hatte, in dem u.a. eine Belehrung dahin
enthalten war, daB vor jeder Benutzung des Warenzeichens
ermittelt werden milsse, ob dltere Warenzeichenrechte ent-
gegenstehen, und daB eine bestimmte Stelle Auskunft iiber
gltere Warenzeichenrechte erteile. Daraus konnte der Be-
klagte angesichts des Antwortschreibens des Kl&igers vom

10. Juli 1962 nicht entnehmen, er sei von der Aufgabe

einer solchen Nachforschung ganz freigestellt oder er

kénne es insoweit bei dem Ergebnis der Anmeldung bewenden
lasgsen.

Der Beklagte durfte auch nicht davon ausgehen, der
Kliger werde aus den Kostenrechnungen Nr. 2 und 3 vom
24. Juli 1962 mit hinreichender Deutlichkeit entnehmen,
da8 eine Nachforschung hinsichtlich des Wortzeichens
"Muschi~-Blix" nicht veranlaBt worden sei.

Der Beklagte war hiermach verpflichtet, Nachfor-
schungen entweder zugleich mit der Anmeldung oder doch als—
bald nach deren Vornahme zu veranlassen und den Kléger von
deren Ergebnis zu unterrichten, falls sich daraus Bedenken
gegen die Aufnahme der Benutzung des angemeldeten Zeichens
oder gegen den Aufwand erheblicher Kosten zu deren Vorbe-
reitung ergaben. Solche Bedenken muBten aber aus der &lteren
Eintragung eines Zeichens Muschi hergeleitet werden.

III. Wie das Berufungsgericht unterstellt, hitte eine
Nachsuchung in dem dem Beklagten zur Verfiigung stehenden
Warenzeichenlexikon und in sonstigen dafiir in Frage kommen-
den Nachschlagewerken oder bei der Treuhandstelle "Reichs-
patentamt Berlin" mdglicherweise zur Auffindung des Zei-
chens "Muschi" gefiihrt. Hiervon ist im Revisionsrechtszug

zugunsten des Kldgers auszugehen.
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Nach dieser Unterstellung wire die pflichtwidrige
Unterlassung des Beklagten auch ursdchlich fiir den behaup-
teten Schaden.

1. Das Berufungsgericht meint allerdings, das &dltere
Zeichen Muschi sei als Bestimmungsangabe im Sinne des
§ 4 WZG fir ein Katzenfutter schutzunfihig, so daB es den
Kldger garnicht an der Benutzung des Zeichens "Muschi-Blix"
hitte hindern konnen. Aber auch wenn man das unterstellt,
¥ann der ursidchliche Zusammenhang zwischen der Unterlassung
der Nachforschung und dem behaupteten Schaden nicht schon
aus diesem Grunde verneint werden. An die Eintragung des
8lteren Warenzeichens widre jedes Gericht im Verletzungs-
streit gebunden gewesen, soweit es sich um die Frage der
Eintragungsfdhigkeit nach § 4 WZG handelte. Dem Kléger wire
zwar im Verletzungsstreit die Moglichkeit verblieben, gegen-
{iber dem Hlteren Zeichen geltend zu machen, daB es einen
geringen Schutzumfang habe, weil es nur eine Bestimmungs-
angabe enthalte. Daneben hitte er beim Bundespatentamt die
Einleitung eines Amtsl@schungsverfahrens nach § 10 Abs. 2
Nr. 2 WZG beantragen konneun. Da aber der Beklagte dem
Kléger am 6. September 1963 mitteilte, man ktnne nie mit
Sicherheit sagen, wie Gerichte diesen Fall entscheiden und
ob eine Ldschungsklage Erfolg haben werde, weil er ferner
Verhandlungen mit dem Gegner mit dem Ziele des Erwerbs des
dlteren Zeichens vorschlug und mit Riicksicht auf deren mdg-
lichen MiBerfolg dazu riet, sich sofort auf die Wahl eines
neuen Zeichens einzustellen, liegt die Einstellung der
Benutzung des angegriffenen Zeichens "Muschi-Blix" durch
den Klidger nicht auBerhaldb des gewthnlichen Laufes der
Dinge, zumal auch ein anderer Patentanwalt dem Kl&ger hierzu

geraten hatte.




2. Der ursédchliche Zusammenhang ist auch nicht da-
durch ausgeschlossen, dafl der Klidger das Wortzeichen
"Muschi-Blix" in Verbindung mit dem Katzenbildzeichen
schon vor der Eintragung der beiden Warenzeichen in
Benutzung genommen hat, obwohl der Beklagte mit Schreiben
vom 14. November 1962 dem Klidger mitgeteilt hatte, die Be-—
nutzung des B i 1 d zeichens werde zweckméBig erst atatt-
finden, wenn die Bintragung erreicht sei, damit keine
Kollision mit der Firma HEJNR's S{NEGEGN -ir-
trete. Dieser Hinweis betraf nur das Bildzeichen. Davon
abgesehen wire der geltend gemachte Schaden aus der Yor-
bereitung des Vertriebs auch entstanden, wenn der Kléger
entsprechend dem ihm vom Beklagten iibersandten Exposé
diese Kosten erst nach dem ErteilungsbeschluB3 vom
16. Mai 1963 aufgewandt hidtte. Die Verwarnung durch die
Inhaberin des #dlteren Zeichens Muschi erfolgte erst am
24. Juli 1963 aufgrund der Benutzung des Zeichens "Muschi-
Blix" im Verkehr.

3. Das Berufungsgericht hilt einen urséchlichen
Zusammenhang auch deshalb fiir ausgeschlossen, weil der
Kléger den Vertrieb nur mit Ricksicht darauf eingestellt
habe, daB der Umsatz hinter seinen Erwartungen zuriickge-
blieben gewesen sei und er nicht iiber die fiir eine erfolg-
reiche Einfiihrungswerbung erforderlichen Mittel verfiigt
habe. Auch darin kann dem Berufungsgericht jedoch nicht
gefolgt werden. Nach § 249 BGB hat der Beklagte den Kliger
80 zu stellen, wie wenn er ihn von dem entgegenstehenden
dlteren Warenzeichen Muschi rechtzeitig unterrichtet
hédtte. Das hidtte, wie nach dem bisher festgestellten
Sach~ und Streitstand anzunehmen ist, innerhalbd kurzer
Zeit nach dem Brief vom 10. Juli 1962 geschehen miissen.

In dieser Zeit waren kostenverursachende Vorbereitungea,
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welche die Grundlage der Schadensberechnung des Klégers
bilden, noch nicht getroffen worden. Wire der Kl&ger auf
das Zeichen in dieser Zeit hingewiesen worden, so hidtte

er -~ wie aus den spHteren vom Beklagten im Rahmen des
Auftragsverhéiltnisses dem Klédger erteilten Belehrungen zu
entnehmen ist - von Vorbereitungen fiir die Benutzung des
Wortzeichens "Muschi-Blix" Abstand genommen und statt
dessen ein anderes Wortzeichen gewdhlt. Piir ein solches
Zeichen wiren zwar, wie mangels entgegenstehender Umstédnde
anzunehmen ist, im weiteren Verlauf mdglicherweise ent-
sprechende, ebenso hohe Vorbereitungskosten insbesondere
fiir die Herstellung von Verpackungen der Ware entstanden.
Damit alleinldB8t sich jedoch die Verursachung eines Schadens
der geltend gemachten Art noch nicht verneinen. Der Kl&ger
sah sich nimlich durch die Geltendmachung des #lteren
Rechts der Firma QUi vor die Frage gestellt, was mit
den im Zeitpunkt des von ihm zu treffenden Entschlusses
noch vorhandenen verpackten Warenbesténden geschehen konne.
Selbst wenn man insoweit mit dem Berufungsgericht davon
ausgeht, daB der Vertrieb der Ware bis dahin vom kauf-
ma&nnischen Standpunkt aus nicht erfolgreich gewesen war,

so wire doch im Falle der Verwendung einer nicht angreif-
baren Verpackung unter Umstéinden die Mdglichkeit gegeben
gewesen, die vorhandenen verpackten Bestdnde weiter zu
vertreiben, selbst wenn damit der Vertrieb ausgelaufen
wdre. Auch wenn der Kléger fiir ein nicht angreifbares
Zeichen entsprechend hohe Vorbereitungskosten aufgewandt
haben wiirde, hitte er in diesem Falle die Mtglichkeit des
Verkaufs der verpackten Ware, gegebenenfalls zu herabge-
setzten Preisen gehabt. Wenn ihm diese Mbglichkeit genommen
wurde, so ist dies durch das Verhalten des Beklagten adiquat
verursacht.
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Das Berufungsgericht wird in Anwendung des § 287 2ZPO
schidtzen miissen, wie dieser Schaden zu bemessen ist.
In diesem Zusammenhang wird es auch auf das 3chreiben
des Kldgers vom 14. Februar 1964 ankommen und zu priifen
sein, mit welchem wirtschaftlichen Ergebnis, insbesondere
unter welchen weiteren Aufwendungen fiir den Vertriedb die
Ware noch hdtte abgesetzt werden kdnnen. Wiéren allein
schon die weiter aufzuwendenden Vertriebskosten so hoch
gewesen, daf sie den erzielbaren Verkaufspreis fiir die
restliche Ware iiberstiegen hitten, so wiHre insoweit
allerdings kein Schaden entstanden, der durch das Verhalten
des Beklagten verursacht ware. Fiir eine solche Feststel-
lung besteht jedoch bisher keine Grundlage. Wenn es in dem
Schreiben des Klidgers vom 14. Februar 1964 heiBt, daB der
Vertriet einer solchen Ware den Einsatz hoher Werbekosten
voraussetze, die ihm nicht zur Verfiigung standen, so wiirde
das jedenfalls nicht ausschlieBen, daB er die Ware ohne
weitere Werbungskosten der in dem Schreiben genannten Art
zu einem niedrigeren, die Vertriebskosten aber noch Uber-
steigenden Preise hétte absetzen konnen.

Dazu tritt der Schaden, der darin besteht, daB der
Kldger Kosten der Rechtsverteidigung gegen das &ltere
Zeichen aufgewandt hat, denn diese sind entstanden, weil
nach diesem nicht geforscht worden war. Davon abzuziehen
widren die Kosten, welche diese unterbliebene Nachforschung
verursacht hitte.

IV. Zu dem vom Beklagten hilfsweise erhobenen Iinwand
des mitwirkenden Verschuldens kann bei dem derzeit festge-
stellten Sach~ und Streitstand nicht abschlieBend Stel-
lung genommen werden. Wenn der Kl&iger sich durch die War-
nung vor vorzeitiger Benutzung nicht von der Vorbereitung

/¢
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der Benutzung und insbesondere von der iAnfertigung von
Verpackungen der Ware hat abhalten lassen, so

schlieBt das die Trsatzpflicht des Peillazten nicht aus.
Im Rahmen des § 254 BGB widre insoweit zu priifen, ob in
dem Zeitpunkt, in dem diese Vorbereitungen getroffen
wurden, die Frist zur Erhebung von Widersprlichen im
Eintragungsverfahren bereits abgelaufen und mit der
Eintragung des Zeichens zu rechmen war. Ferner ist in
diesem Zusammenhang zu berlicksichtigen, daf die Inhaberin
des Hdlteren Zeichens ihre Rechte ohnedies erst aufgrund
der spidteren Benutzung des Zeichens des Kl&dgers geltend
gemacht hat.

DaB der Kléger es nicht auf einen Rechtsstreit mit
der Pirma Q-hat ankommen lassen, kann ihm nach dem
bereits Dargelegten nicht entgegengehalten werden. 0b
er von der Firma QU gegen eine angemessene Verglitung
ein Einverstdndnis damit hitte erreichen ktnnen, die vor-
handenen, in die angegriffenen Verpackungen abgefiillten
Wareneinheiten zu verkaufen, und in welcher HOhe eine
solche Vergilitung gefordert worden widre, bedarf der Kl&rung.
Den Versuch eines solchen Ubereinkommens anzustreben, lag
nach den in derartigen warengeichenrechtlichen Auseinander-
setzungen iiblichen Gepflogenheiten nahe. Insoweit war auch
von Bedeutung, daB die Firma QU ihr Zeichen noch nicht
benutzt hatte. Selbst im Falle eines von dieser erfolg-
reich gefiihrten Rechtsstreits wilrde bei dieser Sachlage
noch die Aussicht bestanden haben, im Rahmen des Urteils
eine angemessene Frist zum Aufbrauch der vorhandenen, bereits
verpackten Warenbestiéinde zugebilligt zu erhalten (GRUR 1966,
495, 498 - Uniplast); allerdings wire dadurch eine Pflicht
des Klidgers, der Firma QU hierfiir Schadensersatz zu
leisten, nicht beriinrt worden (BGH GRUR 1960, 563, 566 -
Alterswerbung Sekt).
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V. Hiernach war das angefochtene Urteil aufzuheben
und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung
an das Berufungsgericht zurlickzuverweisen. Diesem war auch
die Entscheidung Uiber die Kosten des Revisionsrechtszuges
gu libertragen.

Kriiger-Nieland Pehle Sprenkmann
Alff Girisch
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