BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 156/71 URTEIL Verkiindet am

am 20. Juni 1973
Spengler,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geechiftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma Karl V(R & Co., SUlNED - "D,
KR Strafe @D,

Beklagten, Widerklédgerin und
Revisionskl&gerin,

- ProzeBbevollmdchtipgte: Rechtsanwdlte Prof. Dr.—
und Prof. Dr. G -

o e g en

die Firma N G , Ceviirzwerk KG, VD,
GrofRer SEBvesr @, vertreten durch die persdnlich haf-
tende Gesellschafterin Maria E{ R,

Kldgerin, Widerbeklagte und
Revisionsbeklagte,

- Prozefbevollmichtigte: Rechtsanwdlte Dres. (D und



Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
auf die miindliche Verhandlune vom 20, Juni "S7= durch
die Richter am Bundesgerichtshof A1ff, Dr. Merkel,

Dr. Schonberg, Dr. Freiherr v. Gamm und Schwerdtfeger
fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil
des 2, Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stutt-
pgart vom 12. November 1971 unter Zurilickweisung
des Rechtsmittels im ibrigen im Kostenpunkt und
insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht

den Unterlassungsanspruch abgewiesen und die
Berufung der Beklagten gepgen die Abweisung des
Schadensersatzanspruchs fiir den Zeitraum ab

26. Mdrz 1967 zurilickgewiesen hat. In diesem Umfang
wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und
Fntscheidung, auch {iber die Kosten des Revisions-
verfahrens, an das Berufungsgericht zurilickver-

wiesen.

Tatbestand

Die Parteien stellen Gewlirz- und Konservierungsmit-
tel fiir Fleischwaren her und vertreiben sie als Wett-
bewerber. Zumindest seit 1951, nach ihrer Behauptung
schon seit 194¢, benutzt die Kligerin, die seit 1933
als Firmenbestandteil die Bezeichnung "NGEEEEB" fiihrt,
flir ein sogenanntes Rotemittel filir Fleischwaren die
Bezeichnung "Nubarot'. im 1. September 1952 meldete
die Beklagte das Wort "Nadurot" als Warenzeichen unter
anderem fiir Mittel zum I'rischhalten und Haltbarmachen
von Lebensmitteln, Farbstoffe, Gewlirze an, das am 9. De-

zember 1953 eingetragen wurde. Sie benutzte das Zeichen
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"Madurot" ehenfalls filir ein votemittel, nach iurer
Behauptung seit 1955, nach der der nli-erir seit
1958, Am 1%, Jul. 1758 meldete die Kligerir aie
Bezeichnung "Nubarot" zur Eintrasung in das aren-
zelchenregister an. Dagegen erhob die Beklagte am

28, April 7559 Widerspruch und liefl der Kldpgerin
durch ihre Paten*tanwilte am 24, Oktober 1260 mit-
teilen, dal; sie festgestellt habe, daB die Kl&gerin
das angemeldete Zeichen "Nubarot" bereits verwende,
und dafl daher die Eeklagte berechtigt sein werde,
Anspriiche auf Unterlassung und Schadenersatz gel-
tend zu machen, wenn das Patentamt die Verwechsel-
barkeit des angemeldeten Zeichens mit dem Wider-
spruchszeichen feststellen werde. Das Patentamt

hat auf den Widerspruch die Eintragung von "Nubarot"
durch Beschluf3 vom 23. Februar 1961 wegen Verwechs=
lungsgefahr versagt. Die dagegen erhobene Beschwerde
hat das Bundespatentgericht durch den rechtskriftigen
BeschluB vom 27. September 1963 zuriickgewiesen. Am
22. Mai 1965 meldete die Kligerin fiir Umrdtemittel fiir
Fleischerzeugnisse nunmehr die Bezeichnung "Nuba-rot"
an, Auf dern Wicerspriuich der Beklagten vom 2%. Februar
1966 versacte das Patentamt auch dieser Bezeichnung
durch Bescriufl vom 5. Mirz 71067 rechtskriaftig die
Eintragung. Zwiscnenzeitlich natte die Kldgerin am
26, Juii 1966 die Wortbildkombination "NUBA ROT FORTE

mit Negerkopf" unter anderem fiir Farbstoffe und Um-

rotemittel flr Lebensmittel zur Eintragung angemeldet.
Auch dagegen erhob die Beklarte - am 13. Juni 1867 -
Widerspruch wegen Verwechslungsgefahr mit "Nadurot".

Mit OSchreiben vom 1. Aurust 1967 hatten die An-
wdlte der Klagerin den Patentanwdlten der Beklagten
hbestatiegt, dall die Kl&gerin "das Warenzeichen "Nuba-rot"
in dieser ftorm und Zusammensetzung als —eines Wortzei-
chen niemals tenutzt habe und auch nicht benu-zen

werde", unc¢ hLaben weiter mitgeteilt, es se1 beabsichtigt,
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die Anmeldung "Nuba-llot-Forte" in Verbindung mit dem
Bildzeichen des Negerkopfes aufrechtzuerhalten, und

es werde gepriift, ob nicht gegen die Beklagte Klage
gemin & 6 Abs. 2 Warenzeichengesetz erhoben werden
solle, da neben anderen Griinden die Kldgerin zweifel-
los die Prioritidt geltend machen konne.

Das Widerspruchsverfahren gegen die zuletzt
genannte Anmeldung ist auf Antrpag der Klidgerin bis
zur Entscheidung iiber die Eintragungsbewilligungs-
klage beziiglich des Wortzeichens "Nubarot" ausgesetzt
worden,

Die im vorliegenden Prozef3 erhobene Eintragungs-
bewilligungsklage hat das Landgericht rechtskraftig
mit der Begriindung abgewiesen, die Kl&gerin habe
bis zur Anmeldung des Zeichens der Beklagten mangels
Verkehrsdurchsetzung kein Ausstattungsrecht an
"Nubarot" erworben, die blofBle Vorbenutzung verschaf-
fe ihr kein besseres Recht. Diese Entscheidung ist
rechtskrdftig.

Die Beklagte hat Widerklage erhoben mit den
Antrdgen - scoweit noch interessierend -,

I. die KlHgerin zu verurteilen,

a) es bei Vermeidung einer vom Gericht
fir “eden Fall der Zuwiderhandlung
festzusetzenden Geldstrafe in unbestimm-
ter Hohe oder Haftstrafe bis zu 6 Monaten
zu unterlassen, die Bezeichnung "Nubarot",
"NUBAROT" und/oder "Nuba-Rot-Forte" in
Alleinstellung oder als Bestandteil zusam-
menpesetzter Bezeichnungen im gesch&ftlichen
Verkehr flir Fleischwaren-Rotemittel auf

Druckereierzeugnissen, Verpackungen oder




Unhiillungen, Ankiindipunsen, Preislisten, geschifts-
briefen, Empfehlungen, Rechnungen oder derrsleichen
zu verwenden oder derartir rekennzeichnete JYaren

in Verkenhr zu bringen;

IT. festzustellen, daB die Kldgerin verpflichtet ist,

der Beklagten allen aus der Benutzung der Bezeichnungen

"Nubarot", "NUBAROT" und/oder "Nuba-Rot-Forte" in Al-
leinstellung oder als Bestandteil zusammengesetzter
Bezeichnungen entstehenden Schaden zu ersetzen.

Gegeniiber dem Unterlassungsanspruch hat sich die
Klagerin auf Verwirkung, gegeniiber dem Schadenersatz-
anspruch auf mangelndes Verschulden berufen.

Das Landgericht nat dem Unterlassungsanspruch statt-
gegeben, dern Schadenersatzanspruch jedoch mangels Ver-
schuldens abgewiesen. Beide Parteien haben, Jeweils
soweit unterlegen, Berufung eingelegt und in diesem Um-
fang ihre vorheriger AntriZce weiterverfolgt. Das
Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch der Be-
kiagten zur.ickeewiesen, und die Abweisung des Schadens-
ersatzanspruchs bestitipt, Lagegen richtet sich die
Revision der Beklagten, dle beide Anspriiche weiterver-
felet. Die Klagerin beantragt, die Revision zurlick-
zuwelsen.

Entscheidungsgriinde

1. Das Berufungsgericht begriindet die Abweisung
des Unterlassungsanspruchs damit, daf3 die Beklagte
diesen Anspruch verwirkt habe. Es fihrt dazu aus,

die Kligerin habe die Bezeichnung "Nubarot" gutglBubig



i

in Benutzung genommen und sei friilhestens bdsglHdubig
geworden, als sie das Konkurrenzzeichen kurz vor ihrer
Zeichenanmeldung im Jahre 1958 auf dem Markt entdeckt
habe, Jjedenfalls aber, als sie davon erfahren habe,

daf3 die Beklagte gegen die Anmeldung von "Nubarot"

als Warenzeichen am 28. April 1959 Widerspruch eingelegt
habe, und als sie das Schreiben vom 24. Oktober 1960
erhalten habe, wonach die Beklagte wegen der Benutzung
des Zeichens "Nubarot" durch die Klégerin berechtigt
sein werde, Anspriiche auf Unterlassung und Schaden-
ersatz geltend zu machen, wenn das Patentamt die Ver-
wechselbarkeit des angemeldeten Zeichens mit dem
Widerspruchszeichen feststellen werde. Die Kenntnis

der KlHdgerin vom Zeichen der Beklagten, von deren
Widerspruch und Verwarnung wire nur dann unerheblich
gewesen, fiihrt das Berufungsgericht weiter aus, wenn
die Kldgerin schon zuvor einen schutzwlirdigen Besitz-
stand an der Bezeichnung "Nubarot" erlangt hitte.

Das kdnne aber dahinstehen, da die Kl#égerin jedenfalls
durch die weitere Verwendung des Zeichens "Nubarot"”

und durch die 1958 begonnene Verwendung von "Nuba-Rot-Forte"
bis zur Erhebung der Unterlassungsklage durch die am
25. Mdrz 1970 zugestellte Klageschrift gutgléiubig einen
wertvollen Besitzstand erlangt habe.

Die Kldgerin sei gutglidubig geworden, nachdem die
Beklagte ihre Ankiindigung vom 24. Oktober 1960, nach
Feststellung der Verwechselbarkeit durch das Patent-
amt Anspriiche auf Unterlassung und Schadenersatz gel-
tend zu machen, Jjahrelang nicht wahrgemacht habe. Da
die Beklagte die Anspriiche nach der Entscheidung des
Bundespatentgerichts vom 27. September 1963 nicht
geltend gemacht habe, habe die Kliégerin davon ausgehen
knnen, daB aie Beklagte gegen die Benutzung des Zei-
chens entgegen ihrer Ankiindigung nicht vorgehen werde



und nur die Eintragung des Zeichens der Kligerin

habe verhindern wollen. Desgleichen sei die Red-
lichkeit der Kliédgerin auch nicht durch die Widerspriiche
der Beklagten vom 25. Februar 1966 und 13. Juni 1967
gegen die Eintragung von "Nuba-rot" bzw. "Nuba-Rot-Forte"
mit dem Negerkopf beseitigt worden, weil die Kl&égerin
wegen der Unt&dtigkeit der Beklagten gegeniiber der
Verwendung von "Nubarot" habe annehmen k®&nnen, die
Beklagte wende sich auch damit nur gegen die Eintra-
gung des Zeichens. Gegen die Redlichkeit der Kl&agerin
spreche auch nicht das Schreiben ihres Anwalts vom

1. August 1967, weil diese Mitteilung, "Nuba-rot"

sei in dieser Form und Zusammensetzung niemals benutzt
worden und werde auch nicht benutzt werden, nicht auf
"Nubarot" bezogen werden konnte und die Benutzung

von "Nubarot" sich schon aus der Ankiindigung der
Eintragungsbewilligungsklage fiir den Kundigen unmif3ver-
stdndlich ergeben habe. Die Kldgerin habe deshalb ihren
bis 1970 erworbenen Besitzstand, der als wertvoll und
schutzwiirdig anzusehen sei, redlich erworben.

IT. Die dagegen gerichteten Revisionsangriffe
haben im wesentlichen Erfolg.

Der Einwand der Verwirkung greift nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs dann durch, wenn zeichen-
rechtliche Anspriiche so spdt geltend gemacht werden,
daB der Verletzer, der inzwischen einen wertvollen
Besitzstand an der angegriffenen Bezeichnung erlangt
hat, aufgrund des Verhaltens des Berechtigten annehmen
durfte, dieser werde der Benutzung der Bezeichnung
nicht mehr entgegentreten, und wenn daher eine verspé-
tete Geltendmachung der Anspriiche auch unter Beriick-
sichtigung aller sonstigen Umstinde als unzulédssige
Rechtsausiibung anzusehen ist (vgl. BGH GRUR 1963,

478, 480 - Bleiarbeiter; 1967, 490, 494 - Pudelzeichen).



1. Die Auffassunc des Rerufungsgerichts, die
Kldpgerin habe nach AbschluBl des Widerspruchsver-
fahrens im Jahre 1963 aus dem Ausbleiben der im
Schreiben der Beklagten vom 24. Oktober 1960
angekiindigten Unterlassungs- und Schadensersatzklage
entnehmen diirfen, daB die Beklagte sich nur gegen
die Eintragung, nicht aber gegen die Verwendung
von "Nubarot" wenden wolle, wird von der Revision
mit Recht unter dem Gesichtspunkt des § 286 ZPO
beanstandet. Im allgemeinen wird derjenige, dessen
Eintragungsantrédgen widersprochen wird, davon
ausgehen und ausgehen milissen, daB der Widerspruch
gegen die Eintragung zugleich den Willen des Wider-
sprechenden zum Ausdruck bringt, die Benutzung
des Gegenzeichens, wenn der Widerspruch sich als
berechtigt erweist, nicht zu dulden. Das ergibt sich
flir den Anmelder regelmidfBlig aus der Interessenlage
des Widersprechenden. Das Berufungsgericht hitte
deshalb zugunsten der Kldgerin nur dann davon aus-
gehen diirfen, diese habe die Widerspriiche der
Beklagten 21s nur gegen die Eintragung gerichtet
angesehen und ansehen diirfen, wenn besondere Umstédnde
der Kldgerin eine solche Deutung hdtten nahelegen
kdnnen. Insoweit hat das Berufungsgericht aber lediglich
auf die Nichterhebung der Unterlassungsklage ver-
wiesen. Daraus allein durfte die Kldgerin aber nicht
ohne weiteres schlieflen, dafl es der Beklagten allein
um den Rollenstand ging, denn flir die Nichterhebung
der Klage konnten andere Griinde mindestens ebenso
naheliegen. Das Berufungsgericht hat insoweit auch
nicht das Schreiben der Klidgerin vom 1. August 1967
beriicksichtigt, das ergibt, daB der Kldgerin durchaus
bewuBt war, daB es der Beklagten letztlich um die
tatsdchliche Benutzung ging. Denn sonst hdtte die Kl&-
gerin keine Veranlassung gesehen, der Beklagten

2¢



in diesem Schreiben ausdriicklich zu bestdtigen, daB
sie das Zeichen "Nuba-rot" niemals benutzt habe

und auch nicht benutzen werde. Der dagegen vom Beru-
fungsgericht hervorgehobene Umstand, daB diese crkld-
rung sich nur auf die besondere Form von "Nuba-rot"
bezogen habe, ist, auch wenn zutreffend, nicht geeig-
net, den Schlufl zu widerlegen, daB die Klidgerin sehr
wohl erkannt hat, daB es der Beklagten letztlich nicht
nur um den Rollenstand, sondern um die Benutzung ging;
denn die Kl&gerin kann keineswegs angenommen haben,
die Beklagte wolle zwar die Benutzung der Form
"Nuba-rot" nicht dulden, wohl aber die von "Nubarot".
Ganz eindeutig macht auch das eigene Schreiben der
Kldgerin vom 9. Juni 1967 klar, daB diese davon ausge-
gangen ist, dafl es der Beklagten um die Verhinderung
von Herkunftsverwechslungen im geschdftlichen Verkehr
und nicht nur um den Rollenstand ging - so wenn dort
von dem harten Wettbewerb auf dem Markt gesprochen
wird und daB die Kligerin Verkaufsvorteile nicht durch
Zeichenverwechslung erlangen wolle und wenn erneut

die Gefahr von Verwechslungen im Verkehr - im Hinblick
auf die neue Form "NUBA ROT FORTE" (mit Negerkopf) -
in Abrede gestellt wird. Danach h#dtte das Berufungs-
gericht mangels hinreichender Anhaltspunkte nicht

zu der Auffassung gelangen diirfen, die Kl&gerin habe
angenommen und annehmen diirfen, die Beklagte wolle

nur der Eintragung, nicht aber der Benutzung von "Nubarot"
entgegentreten.

2. Flr die Zeit ab 1963/64 ergeben sich auch aus
den sonstigen Feststellungen des Berufungsgerichts
keine ausreichenden Anhaltspunkte, aus denen die
Kldgerin zu der Uberzeugung hitte kommen konnen, daB
die Beklagte die Benutzung dulden werde. Die Beklagte
ist den weiteren Versuchen der Kl&igerin, die Bezeichnung
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"Nubarot" in abgewandelter Form als "Nuba-rot" oder

als Bestandteil eines Wortbildzeichens doch noch
eintragen zu lassen, stets alsbald entgegengetreten,

so daB die Klagerin aufgrund dieser Widerspriiche aus den
Jahren 1966 und 1967 nicht dariiber im unklaren sein konnte,
daB die Beklagte der Verwendung der Bezeichnung in welw
cher Form auch immer entgegentreten wolle. Letztlich
zelgt auch die Erhebung der Eintragungsbewilligungs-
klage im vorliegenden Verfahren, dal die Kligerin

mit einer Duldung nicht rechnete. Soweit die Klidgerin
sich auf den Gesichtspunkt der Verwirkung beruft, kann
sie sich danach nicht auf den Zeitraum nach 1963 stiitzen.

3. Sowelt es sich um die Zeit vor der Anmeldung
des Zeichens der Kligerin (1958) bis zum AbschluB
des ersten Widerspruchsverfahrens im Jahre 1963 han-

delt, hat auch das Berufungsgericht die Voraussetzungen
des Verwirkungseinwandes im Hinblick auf den Wider- {
spruch der Beklagten und auf das Schreiben der Patent-
anwdlte der Beklagten vom 24. Oktober 1960 verneint. |
Das ist rechtlich nicht zu beanstanden. b

4, Fir die Zeit vor 1858 hat es das Berufungs-
gericht dahingestellt gelassen, ob die Kldgerin bereits

AT P

einen schutzwiirdigen Besitzstand an der Bezeichnung i
"Nubarot" erworben hatte. Das war vom Standpunkt des i
Berufungsgerichts aus unbedenklich, da es Jjedenfalls
fiir die Zeit ab 1963/64 die Voraussetzungen des Ver-

wirkungseinwandes als gegeben angenommen hat. Da dieser

Beurteilung nicht heigetreten werden kann, bedarf

diese Frage noch der Entscheidung. Denn wenn die Kldgerin
in der Zeit zwischen der Anmeldung des Zeichens

"Nadurot" der Beklagten im Jahre 1952 und dem Zeit-

punkt, an dem der [ldperin die Existenz dieses Zei-
chens bekannt wurde, einen schutzwlirdigen Besitzstand
erworben hitte, so kdnnte sie sich darauf auch dann

berufen, wenn der Verwirkungsgesichtspunkt bei isolierter
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Retrachtuny: spiiterer Zeitabschnitte nicht durchgreifen
wviirde, Dabei miilte allerdinss der Zeitraum vor Anmel-
dung des Zeichens "Nadurot" (1949 bhis 1952) unberiick-
sichtigt bleiben, wenn die Kldgerin filir diese Zeit
nicht den Erwerb von Verkehrsgeltung im Sinne des

&€ 25 WZG fir "Nubarot" nachweisen kdnnte, denn

eine blofBle Vorbenutzung, die nicht zur Verkehrs-
geltung erstarkt ist, ist zeichenrechtlich nicht
geschiitzt (vgl. BGH GRUR 1961, 413 - Dolex) und kann
nur bei Vorliegen besonderer Umstdnde Schutz im Rah-
men des § 1 UWG genieBen (vgl. BGH GRUR 1969, 190

- halazon), wofiir hier jedoch nichts vorliegt.

Ob die Klidgerin insoweit bereits einen schutz-
wiirdigen und im Hinblick auf & 242 BGB nicht mehr
entziehbaren Besitzstand erworben hat, kann das
Revisionsgericht nach dem gegenwirtigen Sach- und
Streitstand nicht von sich aus entscheiden, so daB
die Sache dazu an das Berufungsgericht zur anderwei-
ten Verhandlhﬁg und Entscheidung zurilickzuverweisen
war,

Fliir die weitere Entscheidung ist zu beachten,
worauf das Berufungsgericht bereits zutreffend hinge-
wiesen hat, daB es flir die Zeit ab 1952 der Kl&dgerin
nicht ohne weiteres entgegengehalten werden konnte,
wenn ihr die Existenz des Zeichens '"Nadurot" unbekannt
geblieben wire (vgl. BGH GRUR 1971, 251 - Oldtimer).

Im {ihrigen wird das Berufungsgericht aber im Rahmen
einer etwa notwendigen Abwidgung der einzelnen Umstande
zugunsten der Kldgerin auch in Betracht zu ziehen

haben, daB diese die Bezeichnung "Nubarot" schon ver-
wendet hat, bevor die Beklagte das Gegenzeichen angemel-
det hatte. Im Rahmen einer Gesamtwlirdigung kommt das
nicht der unzuldssigen Zubilligung eines Vorbenutzungs-
rechts gleich. Auch kann berilcksichtigt werden, daf
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"Nubarol" wegen des crkennbaren Jusammenhangs mit

dem Kirmenbestandteil "NGIEEB" fiir die Kllrerin bereits
damals von besonderem Interesse gewesen sein kann. Auch
kann es flir die Beurteilung der Intensitdt des wett-
bewerblichen Interesses der Beklagten am Alleinbesitz
der Bezeichnung von Bedeutung sein, wann diese "Nadurot"
nachhaltig in Benutzung genommen hat und in welcher

Art sie nach Auftreten der Kollision ihre Rechtsposition
wahrgenommen hat.

ITI. Den Schadenersatzanspruch der Beklagten hat
das Berufungsgericht mit der Begriindung abgewiesen,
dafl dieser ebenfalls verwirkt, Jjedenfalls aber fiir
die Zeit vor dem 26. Midrz 1967 verjidhrt sei. Soweit
es sich um den Gesichtspunkt der Verwirkung handelt,
kann dem auch unter Berilicksichtigung der nach dem
Wesen von Unterlassungs- und Schadenersatzanspriichen
etwas unterschiedlichen Gesichtspunkten aus den oben
angegebenen Griinden nicht zugestimmt werden. Dagegen
sind die Ausfiihrungen zur Verjdhrung rechtlich nicht
zu beanstanden. Offen bleibt die Frage des Schadener-
satzes danach lediglich flir die Zeit ab 26, Mirz 1967,

L



Das angefochtene Urteil war danach aufzuhebern and
die Sache zur anderweiten Verhandlung und =ntscheiduns,

auch iber die Kosten des Revisionsverfahrens, an

das Berufungsgericht zurilickzuverweisen.

AlfT Merkel Schénperg

v. Gamm Schwerdtfeger
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