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' Flir das Nachschlagewerk!
Nicht fiir die amtliche Sammlung!
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Gesetz: ZP0 § 256§ WiG § 24 o S

Rechtssatz: PFiir eine Klage, durch die die Feststellung ’ Fg?
begehrt wird, daB ein angedrohter Unterlas- X

sungsanspruch gegen die Benutzung einer Waren-
kenngeichnung nicht bestehe, weil eine Ver- o
wechslungsgefahr mit dem angeblichen Gegen- L
zeichen nicht vorliege, ist ein Rechtsschutz- o
bediirfnis auch dann gegeben, wenn das.bean- T
standete Zeichen beim Patentamt angemeéldet N
und ein Widerspruchsverfahren eingeleitéet™
worden ist. Das Gericht ist im Rahmen einer
solchen negativen Feststellungsklage nicht an .
die Entscheidung des Patentamtes iliber die L=
Zeicheniibereinstimmung gebunden (Bestdtigung e
der Rechtsprechung des Reichﬁgpriéhts in RG

MuW 1929, 111 f; Rez 97, 90 /917; 61, 214 -
_ é?ig/ gegen Reimer GRUR 1932, 345 /355 ff7).
~ Aktengzeichen: I ZR 153/52 . LG Hamburg
Urteil des BGH vom 30. Mdrz 1954 0LG Hamburg
» : b
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I ZR 153/52

Verklindet
am 30. Marz 1954

Grunau, Justizobersekretar
als Urkundsbeamter der
Geschidftsstelle

Im Namen des Volkes
In dem Rechtsstreit

der Pirma S-S QE A¢ in Liquidation, gesetzlich ver-
treten durch ihren alleinigen Abwickler Fritz P,
Kldgerin und Revisionsklidgerin,

- Prozefbevollmichtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. ([ -
gegen

die offene Handelsgesellschaft SEEN-VE U v d
R -
Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Progefbevollméchtigter: Rechtsanwalt Dr. (NG -

hat der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die miindli-

che Verhandlung vom 30. Mdrz 1954 unter Mitwirkung der
Bundesric%ter Dr. Bock, Dr.Kriiger-Nieland, Dr.Nastelski,

Dr. Christoph und Dr. Weiss

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der XKldgerin wird das Urteil des
3. Zivilsenats des Hanseatischen QOberlandesgerichts zu
Hamburg vom 19. Mai 1952 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entschei-
dung, auch iliber die Kosten der Revision, an das Beru-
fungsgericht zurilickverwiesen,

Von Rechts wegen
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Matthias Prinz
7 Rechtsanwalt
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Tatbestand:

Beide Parteien sind Hersteller von Teigwaren, die sie
in besonders gekennzeichneten Packungen in den Handel brin-
gen. Pir die Beklagte sind mehrere noch in Kraft befindli-
che Viarengeichen fiir Teigwaren wie auch fiir andere Waren-
gattungen eingetragen. Es handelt sich um Bildzeichen, in
denen samtlich das Bild einer strahlenden Sonne 1n verschie-
dener Stilisierung und auch das Wort "Sonne" vorkommt

Die Kl&dgerin verwendete seit 1927 zur Verpackung ihrer
Erzeugnisse Kartons, deren Seitenflédchen durch ein blaues,
auf der Spitze stehendes Viereck mit Textaufdruck gékenn—
zeichnet war, wobei das Viereck je nach der Form des Kartons
ein Quadrat oder einen flachen Rhombus bildete. Der Raum ne-
ben dem Viereck war mit gleichbreiten Streifen in kraftigen
Farbtonen ausgefiillt.

Nach-dem Kriege nahm die Kl&dgerin eine Umgestaltung
ihrer Warenkennzeichnung vor. Sie meldete am 1. Oktober 1948
ein Warenzeichen an, das noch nicht eingetragen; jedoch ver-
o0ffentlicht worden ist. IEs handelt sich um ein Bildzeichen,
das aus eigem schwarzen, aufrechtstehenden Rechteck mit
einem weiBlen Oval in der Mitte besteht, in dem sich das
Bild einer Garbe mit je einer Schnitterin rechts und links
befindet. Von dem Oval laufen weisse Strahlén,ngqgwéllen
Seiten bis an die Ré&nder des Rechtecks. Seit 1949 kennzeich-
net die Kldgerin ihre Verpackungen und Werbeplakate in einer
diesem angemeldeten Warenzeichen entsprechénden Weise,

Die Beklégte erblickt in dem sogen. Strahlengrundmuster
der neuen Kennzeichnung der Klidgerin eine Verletzung ihrer
eingetragenen Warenzeichen. Sie hat mit Schreiben vom
4, Mai 1950 die Kl&dgerin durch ihre Patentanwidlte auffordern
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lassen, die Verwendung dieses Strahlenkranzes 2zu unterlassen,
und mit Schreiben vom 4. Juli 1950 im Palle der Weiterbenut-
zung der beanstandeten Kennzeichnung gerichtliche Schritte
angedroht. Die Klégerin hat hierauf Klage erhoben mit dem
Antrag, festzustellen, daB die Beklagte nicht berechtigt

sei, von ihr die Unterlassung einer Strahlengrundmusterung
auf ihren Packungen und Werbemitteln zu verlangen. Die Be-
klagte hat Klageabweisung beantragt.

Das Lendgericht hat die Klage mit der Begriindung, daB
die von der Kldgerin gewdhlte Kennzeichnung die Warenzeichen
der Beklagten verletze, abgewiesen.

Gegen dieses Urteil hat die Kl&gerin Berufung einge-
legt. In der Berufungsinstanz hat sie erstmalig vorgetragen,
daB sie ihr Warenzeichen "Doppelschnitterin im Oval" ange-
meldet habe und dieses Zeichen im Warenzeichenblatt veroffent-
licht worden sei., Sie hat weiter geltend gemacht, dafl sie
ihr neves Zeichen inzwischen millionenfach benutzt und die-
ses Zelichen sich im Verkehr als Kenngeichen fiir ihr Unterneh-
men durchgesetzt habe. Die Klidgerin hat ihre Antrége in der
Berufungsinstanz neu gefaBt und nunmehr die Feststellung be-
gehrt, daBl die Beklagte nicht berechtigt sei, die Unterlas-
sung der Benutzung des von ihr angemeldeten Warenzeichens
sowie der Strahlengrundmusterung auf im einzelnen angefiihr-
ten Packungen und auf Verbeplakaten zu verlangen.

Die Beklagte hat die Abweisung auch dieser Feststel-
lungsantrédge beantragt. Sie hat vorgetragen, daB sie gegen
das von der Klédgerin angemeldete Warenzeichen Widerspruch
erhoben habe.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung, ohne in eine
sachliche Zriifung des Streitfalls einzutreten, abgewiesen,

o




39

weil es ein Rechtsschutzbediirfnis fiir die von der Kligerin
begehrte Feststellung nicht als gegeben angesehen hat. Hier-
gegen richtet sich die Revision der Kl&dgerin, die ihre in
der Berufungsinstanz gestellten Klageantridge weiterverfolgt.
Die Beklagte bittet um Zuriickweisung der Revision.

Entscheidungsgriinde: ik
Das Berufungsgericht geht ohne RechtsverstoB davon aus,
daB die auf eine negative Feststellung gerichteten Klagean-
trdge gemdB § 256 ZPO nur zuldssig sind, wenn ein rechtli-
ches Interesse an der alsbaldigen Feststellung gegeben ist.
Die Verneinung eines derartigen Feststellungsintéreéses durch
das Berufungsgericht beruht jedoch auf rechtsirrigen Erwi-

i

gungen.

Sowelit der Streit um das von der Kladgerin angemeldete
Warenzeichen geht, vertritt das Berufungsgericht die Auffas-
sung. ein Rechtsschutzbedlirfnis flir die von der Kliédgerin be-
gehrte Feststellung entfalle deshalb, weil iliber die TIrage
der Zeichenilibereinstimmung in dem beim Patentamt anh&ngigen
Widerspruclpsverfahren mit einer die ordentlichen Gerichte
bindenden Wirkung zu entscheiden sei. Verneine das Patent-
amt die Zeicheniibereinstimmung, so werde das Zeichen der
Kldgerin eingetragen und konne von der Kligerin unter dem
Schutz des Warenzeichengesetzes benutzt werden, denn diese
Eintragung sei bis zu einer etwaigen Loschung des Zeichens
von jedermann und jedem Gericht zu beachten. Fir die Klége-
rin bestehe bei dieser Sachlage keine Veranlassung, auf
. Feststellung des Bestehens ihres Rechts zu klagen. Lehne da-
8egen das Patentamt wegen Zeichenlibereinstimmung die Eintra-
gung ab, so sei ein PFeststellungsinteresse gleichfalls nicht
gegeben,; da dann die Klégerin ihren Anspruch auf Eintragung.




falls ein solcher zu bejahen sei, im Wege einer Klage auf
Eintragungsbewilligung gemdB § 6 Abs 2 WzG durchsetzen
kdnne.

Diese Rechtsauffassung des Berufungsgerichts steht im
Widerspruch zu der neueren Rechtsprechung des Reichsgerichts,
wonach das Warenzeichenrecht nur ein Bestandteil des allge-
meinen Wettbewerbsrechtes ist und die ordentlichen Gerichte
in einem Rechtsstreit, der die Benutzung einer Warenkenn-
zeichnung zum Gegenstand hat, nicht an die Entscheidung des
Patentamtes iiber die Zeicheniibereinstimmung gebunden sind, -
die TFrage der Verwechslungsgefahr vielmehr ;elbsténdig zu
priifen haben (RGZ 111, 192; RG MuW 1923, 159 f; JW 1926,
5663 JW 1931, 408; GRUR 1926, 77 /797, 1931, 154 /I557;
Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 2. Aufl S 89 =
3. Aufl S 55; Hagens, Warenzeichenrecht Anm 2 zu § 6 W2G;
Baumbach, Anm 2 H zu § 6 W2G). Die von dem Berufungsgericht
flir seinen Standpunkt angefiihrten Rechtsprechungs- und
Schrifttumsnachweise beziehen sich ausschlieBllich auf die
Eintragungsbewilligungsklage des § 6 Abs 2 W2G, die nicht
Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits ist. Da ein Benut-
zungsrecht fur eine Warénkennzeichnung auch dann gegeben
sein kann, wenn das Patentamt wegen Zeicheniibereinstimmung
die Eintragung versagt, andererseits die Benutzung eines
Warenzeichens auch im Falle seiner Eintragung eine Schadens-
ersatzpflicht des jiingeren Zeicheninhabers gegeniiber dem &1-
teren ausldsen kann (RGZ 118, 76 /797; RG GRUR 1934, 360
/36475 JW 1937, 1905 /I907/),hat das Reichsgericht ein
Rechtsschutzbediirfnis fiir die negative Peststellung, daB
ein angedrohter Abwehranspruch gegen die Benutzung des Zei-
chens nicht bestehe, auch dann anerkannt, wenn der angebli-
che Verletzer das fragliche Zeichen beim Patentamt angemel-
det hatte und ein Widerspruchsverfahren eingeleitet worden
war (RG in MuW 1929, 111 f; RGZ 97, 90 /91/; 61, 2}& [2167) .

“—\:\&f\. N




L
~5

An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten, da andernfalls
den Gerichten die selbstdndige Prifung des Gesamtwettbe-
werbstatbestandes entzogen wiirde.

Im vorliegenden Fall ergibt sich das Feststellungsin-
teresse nicht nur aus dem von der Beklagten gegen die Zei-
chenanmeldung eingelegten Widerspruch, sondern auch aus den
Verwarnungsschreiben der Beklagten vom 4. Mai und 4. Juli
1950. Da die Zulissigkeit der von der Beklagten angedrohten
Unterlassungsklage nicht bezweifelt werden kann, mufl das
Rechtsschutzbediirfnis der Kldgerin an der von ihr begehrten
Feststellung bejaht werden; denn die Umkehr der Parteirolle
ist fiir die Frage des Rechtsschutzbediirfnisses belanglos.
Der - soweit ersichtlich - nur von Reimer vertretene Stand-
punkt, da im Rahmen einer negativen Feststellungsklage,
durch die das Benutzungsrecht an einem Zeichen geklirt wer-
den soll. die Gerichte an die Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr und Warengleichartigkeit durch das Patentamt dann ge-
bunden éeien, wenn das Patentamt im Widerspruchsverfahren
bereits entschieden habe oder voraussichtlich entscheiden
werde. daB Zeichentibereinstimmung vorliege, ist mit der '
Struktur des deutschen Warenzeichenrechts nicht vereinbar
(vgl Reimer®aa0 2. Aufl S 88 = 3. Aufl S 54; GRUR 1932;

GRUR 1932, 345 /355 ff7). Diese Auffassung wiirde zu dem un-
haltbaren Ergebnis filhren, daB8 der angebliche Zeichenverlet-
zer, der eine gerichtliche Entscheidung iiber sein Recht zur
Benutzung der beanstandeten Kennzeichnung seiner Waren an-
strebt, gehindert wdre, im Laufe der von ihm erhobenen nega-
tiven Feststellungsklage das fragliche Zeichen zur Eintra-
gung anzumelden, weil er andernfalls dem Risiko ausgesetzt
wdre, daff der Inhaber des Gegenzeichens durch Einleitung
eines Widerspruchsverfahrens willkiirlich die Entscheidung
iiber Verwechslungsgefahr und Warengleichartigkeit von dem




angerufenen Gericht'auf das Patentamt verlagern kénnte. Da
die Tintragung des Zeichens nur ein rein formliches Zeichen-
recht verleiht. von dem die der freien Priifungs- und Int-
scheidungszustdndigkeit der Gerichte unterliegende sachlich-
rechtliche Frage, ob ein Recht zur Benutzung des fraglichen
Zeichens besteht, nicht abhdngig ist, geht es nicht an, die
vorgesehene Bindung der Gerichte an die Entscheiduﬁg des Pa-
tentamtes Uber die Zeicheniibereinstimmung in irgend einer
Richtung auf Rechtsstreite auszudehnen, die ausschlieBlich
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Aver auch soweit das Berufungsgericht ein Feststellungs-
interesse hinsichtlich der von der Kl&dgerin benutzten Kenn-
zeichnungen verneint,; die nicht unter das angemeldete Waren-
zeichen fallen, kann ihm nicht gefolgt werden. Das Berufungs-
gericht entnimmt aus dem Umstand, daB die Kldgerin seit 1949
in Millionenauflagen ihre neue Kennzeichnung in den Verkehr
gebracht habe. obwohl die Streitfrage, ob diese Kennzéichnung
die Warenzeichenrechte der Beklagten verletze, nicht ent-
schieden sei, die Kl&gerin habe auch nach der Verwarnung der
Beklagten kein rechtliches Interesse an einer alsbaldigen
Klarung der angedrohten Unterlassungsanspriiche. Denn die
Fortdauer des gegenwédrtigen Zustands konne der Kl&dgerin nur
niitzen, da sie durch Xrlangung der Verkehrsgeltung fiir ihre
Kennzeichnung ein Ausstattungsrecht erwerben koénne, das den
Schutzumfang der Warenzeichen der Beklagten einschrénken
konnte oder vor dem sogar die eingetragenen Warengeichen
der Beklagten unter Umst&nden zurilickweichen miissten.

Diese Betrachtungsweise verkennt. daB die Klagerin,
wenn sie trotz der Beanstandung der Beklagten weiterhin ihre
Jetzige Ausstattung benutzt, sich Schadensersatzanspriichen

aussetzen konnte, falls diese Ausstatiung in bessg;e Rechte
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der Beklagten eingreift. Aber selbst wenn eine schuldhafte
Zeichenverletzung nicht in Frage stehen sollte, hat die
Kldgerin ein berechtigtes Interesse daran, durch eine ge-
richtliche Entscheidung iiber ihr Benutzungsrecht alsbald
GewiBheit zu erlangen, ob die Beklagte sich berechtigter-

weise auf einen Abwehranspruch beruft. Sollte n&mlich die
Beklagte mit der angedrohten Unterlassungsklage Erfolg ha-
ben, so wilirde die Klidgerin gezwungen sein, die beanstandete
Warenkennzeichnung aufzugeben. Damit aber wiirden sich die
Mihen und Kosten, die sie in der Zwischenzeit fiir die Ver-
kehrsdurchsetzung dieser Kennzeichnung aufgewendet hat, fiir
sie als nutzlos erweisen, weil sie die Werbekraft dieser
Kennzeichnung nicht mehr auszunutzen vermdchte.

Der Umstand, dafl das Berufungsgericht iliber das Unter-
sagungsrecht, dessen sich die Beklagte beriihmt, nicht sach-
lich entschieden hat, sondern die Berufung lediglich wegen
mangelnden Rechtsschutzbedlirfnisses abgewiesen hat, wirde
einer Entscheidung des Revisionsgerichts in der Sache selbst
nicht zwingend entgegenstehen (vgl Urteil des II. Zivilse-
nats vom 24, Februar 1954 - II ZR 3/53 -). Voraussetzung
fiir eine Sachentscheidung widre jedoch, daB nach dem festge- -
stellten Saghverhéltnis die Sache zur Endentscheidung reif
widre (§ 565 Abs III Ziff 1 ZPO). Nun ist zwar die Prage, ob
eine Verwechslungsgefahr besteht, auch eine Rechtsfrage
(RG GRUR 1929, 1204 ,/T2067; RG MuW 41, 175 /1787; Reimer
aa0 S 711)° Diese Rechtsfrage ist aber mit Tatfragen, iiber
die das Berufungsgericht noch keine Feststellungen getrof-
fen hat, eng verknﬁpffg sodaBl es geboten erschien, den
Rechtsstreit gemiB § 565 Abs 1 ZPO zwecks weiterer Aufkli-
rung des Sachverhalts zur anderweiten Verhandlung und Ent-




scheidung, und zwar auch iiber die Kosten des Revisionsver-

fahrens. sn das Berufungsgericht gzuriickzuverweisen.

Bock Kriiger-Nieland Nastelski Christoph Weiss
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