Nachschlagewerk: ja
BGHZ ¢ nein

WZG § 11 Abs. 1 Nr. 4

Taurus

a) Im Warenverzeichnis eingetragene Waren, die zum gleichen
(engen) Warenbereich gehdren, unterliegen nicht der L&-
schung nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG, wenn das Warenzeichen
nur fiir einen Teil dieser (gleichen) Waren benutzt wird.

b) Zum gleichen Warenbereich einer Hauptware (hier: Rund-
funkgerdte und Kassettenabspielgerdte) gehdren nicht ohne
weiteres ZubehdSr (Lautsprecher, Kopfhérer und Mikrofone)
oder in Kombination verwendbare Waren wie Plattenspieler
(im Hinblick auf Dreifachkombinationen aus Radio, Plat-
tenspieler und Kassettenabspielgerit).

BGH, Urt. v. 13. Juli 1989 - I ZR 157/87 - OLG Frankfurt a.M.
LG Frankfurt a.M.
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Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
miindliche Verhandlung vom 13. Juli 1989 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter
Dr. Erdmann, Dr. Teplitzky, Dr. Mees und Nobbe

fir Recht erkannt:

Auf die Revision der Klagerin wird das Urteil des

6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main
vom 25. Juni 1987 im Kostenausspruch und insoweit auf-
gehoben, als die Ldschung der Waren Plattenspieler,
Kopfhérer, Lautsprecherboxen und Mikrophone betroffen
ist.

Im Umfang der Aufhebung wird auf die Berufung der Kla-
gerin das Urteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts
Frankfurt am Main vom 12. Februar 1986 teilweise gedn-
dert. Die Beklagte wird verurteilt, gegeniiber dem Deut-
schen Patentamt in die weitere Teill&schung ihres Wa-
renzeichens Nr. 947 690 "Taurus" fiir die im Warenver-
zeichnis eingetragenen Waren Plattenspieler, Kopfhérer,
Lautsprecherboxen und Mikrophone einzuwilligen.

Im iibrigen wird die Revision zuriickgewiesen.
Von den Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte 9/10
der erstinstanzlichen Kosten und 7/10 der Kosten beider

Rechtsmittelverfahren zu tragen; die Kldgerin hat die
~ iibrigen Kosten zu tragen.
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Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 4. August 1976 unter
der Nr. 947 690 eingetragenen Warenzeichens "Taurus". Das
Warenzeichen umfaBte, urspriinglich, bevor die Beklagte im
vorliegenden Verfahren durch das Landgericht rechtskrdftig
zur Einwilligung in eine Teilldschung verurteilt worden ist,
die Waren "Rundfunkgerdte" und "Kassettenrecorder" sowie die
im nachstehenden Antrag wiedergegebenen Waren. Es ist in den
letzten Jahren mit Zustimmung der Beklagten von der Firma
‘el G fiir Rundfunkgerdte einschlieBlich Autoradios so-
wie filir Kassettenabspielgerdte benutzt worden.

Die Kldgerin hat - nach Stellung eines Teill&schungsan-
trags beim Deutschen Patentamt, dem die Beklagte widerspro-
chen hatte - Klage auf Teilldschung erhoben und beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, gegeniiber dem Deutschen
Patentamt in die Teill8schung ihres Warenzeichens

Nr. 947 690 "Taurus" einzuwilligen, und zwar fiir die im
Warenverzeichnis eingetragenen Waren Fernsehgerédte,
Tonbandgerdte, Plattenspieler, Kopfh&rer, Lautsprecher-
boxen, Videorecorder, Tonbadnder, Tonbandkassetten, Vi-
deokassetten, Schallplatten, Diktiergerate, Mikrofone.

Dieser Klage hat das Landgericht teilweise stattgege-
ben, und zwar insoweit, als die Waren Fernsehgerdte, Video-
recorder, Tonbidnder, Tonbandkassetten, Videokassetten,
Schallplatten und Diktiergerdte betroffen sind.



Gegen dieses Urteil hat allein die Kl&gerin Berufung
eingelegt, mit der sie die Verurteilung zur Einwilligung in
die L&schung auch der Waren "Tonbandgerdte", "Plattenspie-
ler", "Kopfhorer", "Lautsprecherboxen" und "Mikrofone" ver-
folgt hat.

Die Beklagte ist dem mit der Auffassung entgegengetre-
ten, daB die im Warenverzeichnis nach der Teilldschung noch
aufgefiihrten Waren sdmtlich dem gleichen Warenbereich zuzu-
ordnen seien, der mit dem hinreichend engen Oberbegriff "Ge-
rdte zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton"
umschrieben werden k&nne.

Die Berufung ist erfolglos geblieben.
Mit ihrer Revision verfolgt die Kldgerin diesen Antrag

weiter. Die Beklagte beantragt die Zuriickweisung der Revi-

sion.

Entscheidungsqgriinde:

I. Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerfrei davon aus-
gegangen, daf3 der Erfolg des geltend gemachten L&schungsan-
spruchs gemdB § 11 Abs. 4 WZG davon abhdngt, ob als Benut-
zung im Sinne dieser Vorschrift nur die tatsdchliche Benut-
zung eines Zeichens fiir konkrete Waren gilt - vorliegend
also fiir Rundfunkgerdte einschliefllich Autoradios und Kas-
settenabspielgerdte - oder ob als Folge einer solcher Benut-
zung konkreter Waren auch andere Waren, ndmlich vorliegend
Tonbandgerdte, Plattenspieler, Kopfhérer, Lautsprecherboxen



und Mikrofone, samtlich oder zum Teil im Warenverzeichnis
belassen werden kénnen. Letzteres hat das Berufungsgericht
bejaht. Dies hdlt der revisionsrechtlichen Nachpriifung je-
doch nur zum geringeren Teil, nédmlich nur in bezug auf Ton-
bandgerédte, stand.

IT. Mit dem Berufungsgericht ist davon auszugehen, daf
der Zweck der gesetzlichen Regelung des sogenannten Benut-
zungszwangs nicht dazu nétigt, im L&schungsverfahren das Wa-
renzeichen auf die tatsd@chlich benutzten konkreten Waren zu
beschrédnken, sondern es erlaubt, im Warenverzeichnis iiber
letztere hinaus auch solche Waren zu belassen, die nach der
Auffassung des Verkehrs gemeinhin als "gleiche" Waren ange-
sehen werden.

Der erkennende Senat hat im Urteil vom 7. Juni 1978
(I ZR 125/76, GRUR 1978, 647, 648 = WRP 1978, 813 - Tigress)
das Ziel der Regelung des Benutzungszwangs darin gesehen,
das Zeichen auf den Schutzbereich zu beschrdnken, den es
hdtte, wenn die tatsdchlich benutzte Ware im Warenverzeich-
nis eingetragen wdre. Mit diesem Ziel hat der Senat es fiir
vereinbar angesehen, im Warenverzeichnis iiber die benutzte
konkrete Ware hinaus auch die Waren zu belassen, die nach
der Auffassung des Verkehrs gemeinhin als zum "gleichen Wa-
renbereich" gehdrend angesehen werden, und zwar, wie in der
genannten Entscheidung ausgefiihrt ist, im Hinblick auf die
gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und auf das be-
rechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschdft-
lichen Bewegungsfreiheit nicht ungebiihrlich eingeengt zu

werden.



Diese Griinde treffen aber - wie das Berufungsgericht
mit Recht ausgefiihrt hat - nicht nur dann zu, wenn es - wie
im vorgenannten Tigress-Fall - um die Frage geht, ob ein im
Warenverzeichnis eingetragener Oberbegriff auf unter ihn
fallende Waren beschrdnkt werden muB, die tatsdchlich be-
nutzt worden sind, oder ob auch solche dem Oberbegriff
unterfallende eingetragene Waren nicht der L&schung wegen
Nichtbenutzung unterliegen, die - ohne selbst benutzt worden
zu sein - mit den benutzten Waren vom Verkehr gleichgesetzt
werden. Vielmehr miissen diese Griinde gleichermaflen gelten,
wenn eine Ware, die der Verkehr als eine - mit einer benutz-
ten - gleiche Ware ansieht, von vornherein unter ihrer eige-
nen Bezeichnung in das Warenverzeichnis eingetragen worden
ist; denn die konkreten Bezeichnungen der Waren lassen noch
deutlicher als ein gemeinsamer Oberbegriff erkennen, ob es
sich bei ihnen um - nach der Verkehrsvorstellung - "gleiche"
Waren handelt. Unter den vom Bundesgerichtshof (aaO
- Tigress) als maflgeblich erachteten Gesichtspunkten der
wirtschaftlichen Betrachtungsweise und des Interesses des
Zeicheninhabers konnen die beiden Fallgestaltungen nicht
unterschiedlich beurteilt werden.

III. 1. Das Berufungsgericht hat demgem&df auf die Frage
abgestellt, ob vorliegend die eingetragenen, aber nicht
selbst benutzten Waren "dem gleichen Warenbereich" zuzuord-
nen seien wie die tatsdchlich benutzten Waren, und dazu aus-

gefiihrt:

Welche Waren im Einzelfall dem "gleichen Warenbereich'
zuzuordnen seien und wie dieser "gleiche Warenbereich" zu

definieren sei, werde zum einen eingegrenzt dadurch, dafl es



nicht nur "gleichartige Waren" sein diirften, fiir die nach

der amtlichen Begriindung des Gesetzes die L&schungsregelung
des § 11 WZG gerade geschaffen worden sei. Auf der anderen
Seite miisse der "gleiche Warenbereich" iiber die konkret be-
nutzte Ware hinausgehen, da er jedenfalls mehrere Waren um-

fassen miisse.

Das geeignete Abgrenzungskriterium dafiir liege nicht
darin, neue und im Warenverzeichnis nicht vorhandene Oberbe-
griffe zu schaffen, um anschlieflend eine Zuordnung zu versu-
chen. Entscheidend komme es vielmehr auf die wirtschaftliche
Interessenlage an, also vor allem auf das berechtigte Inter-
esse des Zeicheninhabers, in seiner geschdftlichen Bewe-
gungsfreiheit nicht ungebiihrlich eingeengt zu werden. Einem
solchen wohlverstandenen Interesse der Beklagten werde man
im vorliegenden Fall nur dann gerecht, wenn eine "Auswei-
tung" der Benutzung des Zeichens "Taurus" fiir die Waren
"Rundfunkgerédte (einschlieflich Autoradios)" und "Kassetten-
abspielgerdte" auf die Waren "Tonbandgerdte", "Plattenspie-
ler", "Kopfhérer", "Lautsprecher" und "Mikrofone", die ins-
gesamt nicht nur tatsdchlich, sondern auch in wirtschaftli-
cher Hinsicht vom Verkehr als zusammengehSrend anzusehen
seien, im Sinne der Zuordnung dieser Waren zu einem gleichen
Warenbereich vorgenommen werde. Deutlich werde dies zum Bei-
spiel angesichts der heute im Verbund angebotenen Dreifach-
kombination von Radio, Plattenspieler und Kassettenabspiel-
gerdt, zu denen - in den Augen des Verkehrs - als selbstver-
stdndlich auch Lautsprecherboxen, Kopfhdrer und Mikrofone
gehSrten. Hier gehe der Verkehr, zu dem auch die Mitglieder
des Berufungsgerichts zdhlten, von einem gleichen Warenbe-

reich aus.



2. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Das Berufungsgericht hat seine Feststellung, der
Verkehr gehe bei den vorliegend in Frage stehenden Waren vom
"gleichen Warenbereich" aus, im wesentlichen mit der {Uberle-
gung begriindet, das berechtigte Interesse des Zeicheninha-
bers erfordere eine solche Zuordnung. Damit ist das Beru-
fungsgericht dem Umstand nicht hinreichend gerecht geworden,
daf das Interesse des Zeicheninhabers nur als maBgeblicher
Grund dafiir herangezogen werden kann, daB iiberhaupt eine
Erweiterung des Warenverzeichnisses auf Waren im "gleichen
Warenbereich" gerechtfertigt sein kann (vgl. BGH aaO
- Tigress); fiir die Beurteilung der weiteren Frage, was der
Verkehr als "gleichen Warenbereich" ansieht, ist das Inter-
esse des Zeicheninhabers dagegen nicht aussagekrdftig. Denn
ein solches Interesse wird der Verkehr regelmdflig nicht in
seine Uberlegungen und Vorstellungen einbeziehen. Das Beru-
fungsgericht konnte daher seine Annahme einer entsprechenden
Verkehrsauffassung nur in anderer Weise stiitzen. Insoweit
hat das Berufungsgericht den aus Rechtsgriinden eng zu zie-
henden Begriff der - im hier zu beurteilenden Sinne - "glei-
chen" Waren aber zu weit verstanden und nicht hinreichend
zur Warengleichartigkeit im Sinne des Gesetzes abgegrenzt.

b) Im Sinne der maBgeblichen Verkehrsvorstellung "glei-
che" Waren setzen voraus, daB ihre Eigenschaften und Zweck-
bestimmungen in weitem Umfang iibereinstimmen. Solche Uber-
einstimmungen, die in den vom Bundesgerichtshof bisher beur-
teilten einschldgigen Fédllen einerseits bei Strickstriimpfen



und anders gefertigten Striimpfen (BGH, Urt. v. 8.6.1973

- I 2R 6/72, GRUR 1974, 84, 88 = WRP 1973, 578 - Trumpf) und
andererseits bei Parfiim und Eau de Toilette (BGH, Urt. v.
7.6.1978 - I 2R 125/76, GRUR 1978, 647, 648 - Tigress) be-
standen haben, hat das Berufungsgericht im vorliegenden Fall
nicht festgestellt. Es hat lediglich auf eine "tatsdchliche
und wirtschaftliche" Zusammengehérigkeit abgehoben, die es
teils mit der M8glichkeit eines "Verbunds" dieser Waren (in
Form einer Dreifachkombination aus Radio, Plattenspieler und
Kassettenabspielgerdt) und teils mit der "selbstverstédndli-
chen" Zugehdrigkeit von Zubehérartikeln wie Lautsprecherbo-
xen, Kopfhdrern und Mikrofonen zu den iibrigen Waren begriin-
det hat. Diese Kriterien erweisen sich jedoch als ungeeig-
net, Waren als "gleich" i.S. des Benutzungszwangs erscheinen
zu lassen; denn weder die M&glichkeit, Waren zu einer Ein-
heit verbinden zu k&nnen, noch das Verhdltnis von Zubehdr
zur Hauptware kann einen gegebenen wesensmdfiigen Unterschied
der einzelnen Waren beseitigen. Das Berufungsgericht hédtte
daher feststellen miissen, ob die einzelnen Waren ihrem Wesen
nach, d.h. nach ihren Eigenschaften und Zweckbestimmungen,
mit den tatsdchlich benutzten Waren iibereinstimmen. Eine
solche Ubereinstimmung hdtte es lediglich hinsichtlich der
benutzten Kassettenabspielgerdte einerseits und der in Frage
stehenden Tonbandgerdte andererseits bejahen kénnen; denn
beide Gerdtearten erfiillen den gleichen Zweck der Tonwieder-
gabe mit den - im wesentlichen - gleichen Mitteln, namlich
mittels eines i{iber Spulen abspielbaren Tonbandes, das beim
Kassettengerdt lediglich - in vereinfachender Weiterentwick-
lung - in einer leichter auswechselbaren Kassette enthalten,
aber gleichfalls vorhanden ist, so daB auch Kassettengerdte
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den Tonbandgerdten im weiteren Sinne zuzuordnen sind. Diese
Feststellungen, die aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung
auch vom Revisionsgericht getroffen werden kénnen, rechtfer-
tigen die Entscheidung des Berufungsgerichts im Ergebnis in-
soweit, als sie sich auf das - abgelehnte - Begehren der L&-
schung der Eintragung von "Tonbandgerdten" bezieht. Insoweit

bleibt die Revision daher ohne Erfolg.

Dagegen sind keine Griinde festgestellt oder lassen sich
erkennen, aus denen der Verkehr eine hinreichend weitgehende
Ubereinstimmung der anderen zur L&schung gestellten Waren
mit den benutzten Waren annehmen kénnte. Zwischen ihnen be-
stehen sowohl ihren Eigenschaften als auch ihren Funktions-
weisen und -zwecken nach deutliche Unterschiede. Platten-
spieler sind aufgrund ihrer Funktionsweise, die einen ande-
ren Tontrdger und eine andere Abspieltechnik voraussetzt,
mit Kassettenabspielgerdten nicht gleichzusetzen; erst recht
besteht keine entsprechende Gleichheit zwischen ihnen und
Radiogerdten. Auch typische Zubeh&érartikel wie Kopfhérer,
Mikrofone und Lautsprecherboxen kann der Verkehr unter kei-
nem tatsdchlichen Gesichtspunkt als das Gleiche ansehen wie
Radiogerdte und Kassettenabspielgeridte.

Hinsichtlich der insoweit in Frage stehenden Gerédte
kann das Berufungsurteil daher keinen Bestand haben.

IV. Auf die Revision ist somit - unter ihrer Zuriickwei-
sung insoweit, als es um die Ware "Tonbandgerdte" geht - das
Berufungsurteil aufzuheben und auf die Berufung der Kldgerin
die Verurteilung der Beklagten auch auf die Einwilligung in
die weitere Teill8schung ihres Warenzeichens Nr. 947 690
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"Taurus" fiir die im Warenverzeichnis eingetragenen Waren

Plattenspieler, Kopfhorer, Lautsprecherboxen und Mikrofone

zu erstrecken.

Die Kostenentscheidung ergeht gemdB § 97 Abs. 1 und
§ 92 ZPO.
v. Gamm Exrdmann Teplitzky

Mees Nobbe
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