Nachschlagewerk: ja /29/
BGHZ nein

WZG § 11 Abs. 1 Nr. 4

COMBURTEST

a) Wird ein Warenzeichen in seiner eingetragenen Form benutzt
und spater von seinem Inhaber eine andere, kaum abweichende
Form als weiteres Warenzeichen zusdtzlich eingetragen, so
gewinnt dieses neu eingetragene Zeichen den Charakter eines
Defensivzeichens zugunsten des dlteren Warenzeichens, wenn

es nicht selbst 1n seiner eingetragenen Form benutzt wird.

b) Fir das Offentliche Interesse an einer Klage gemdag § 11
Abs. 1 Nr. 4 WiG geniigt - abgesehen von Fillen eines
Rechtsmigbrauchs - die Geltendmachung der Lodschungsreife
des Zeichens wegen Nichtbenutzung; auf die Frage, ob andere
Kennzeichnungsrechte des Inhabers des eingetragenen
Zeichens mit identischem oder ahnlichem Schutzumfang
bestehen, kommt es nicht an,
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Wolf
in dem Rechtsstreit Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschidftsstelle

Firma By M@l GnoH, Fabrik chem. und pharm.
Produkte, SCGEEEP Strafte WlR, Mol @, gesetzlich ver-
treten durch die Geschdftsfithrer Curt En{jjjlll®, Erik v.

Da@lll®, Prof. Dr. H. De@lllllR, Rolf G@JR, Dr. Heinrich
HGME®, Dr. Karl Heinz MGEEER,

Beklagte und Revisionsklagerin,

- ProzeBbevollmidchtigter: Rechtsanwalt Dr. (D -

Firma Colle-E@lEER cnbH, St@Rstrage @9, MicEmER W,
gesetzlich vertreten durch die Geschdftsfiilhrer Heinrich

Be@ll® und Dr. Horst NN,

Kldgerin und Revisionsbeklagte,

- Prozegbevollmiachtigte: Rechtsanwidlte Prof. Dr. Gl
und Dr. D> -



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

= 2 = 2/

Der I, Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die
mindliche verhandlung vom 24. Oktober 1985 durch den Vor-
sitzenden Richter Prof. Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter

Dr. Piper, Dr. Erdmann, Dr. Teplitzky und Dr. Mees
fiir Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des

6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts

Karlsruhe vom 28. September 1983 wird
auf Kosten der Beklagten zuriickgewiesen.

von Rechts wegen

Tatbestand

Fir die Beklagte ist seit dem 26. Februar 1962 das
Warenzeichen Nr. @R "COMBUR-TEST" in der Warenzeichen-
rolle des Deutschen Patentamtes eingetragen, und zwar fiir
Reagenzpapier oder Reagenztabletten fiir medizinische Zwecke,
namlich zum schnellen Nachweis von Aceton, Eiweiff und Glu-
kose sowie des pH-Wertes im Urin. Unter Benutzung dieses
Warenzeichens vertreibt sie seit 1964 Reagenzien, wobei sie
das Zeichen teilweise auch in der Form benutzt, dag die Zahl
der nachweisbaren Urinbestandteile durch eine iiber dem
Bindestrich zwischen den Wortbestandteilen angebrachte
Ziffer gekennzeichnet oder die Bezeichnung "N-COMBUR-TEST"

verwendet wird.,
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Am 21. Februar 1974 wurde fiir die Beklagte ferner das
wortzeichen Nr. @ll® "COMBURTEST" fiir chemische Erzeug-
nisse fiir wissenschaftliche Zwecke, namlich Reagenzien und
zusammengesetzte Reagenzien, eingetragen, Am 20. April 1977
lieB die Beklagte die Eintragung im Wege der Teilldschung
auf die Waren “Chemische Erzeugnisse fiir wissenschaftliche
Zwecke, namlich Reagenzien zur Feststellung von Substanzen
in Korperfliissigkeiten" beschranken.

Die Klagerin, die seit 1976 Gerate fiir diagnostische
Untersuchungen herstellt und unter ihrem Firmennamen
"Compur—-Electronic GmbH" vertreibt, hat mit der Behauptung,
das letztgenannte Zeichen sel seit mehr als finf Jahren
unbenutzt, beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, durch Erkldrung
gegeniiber dem Deutschen Patentamt in die
Léschung des Warenzeichens R, Wort-
zeichen "COMBURTEST", einzuwilligen.

Die Beklagte hat sich demgegeniiber auf die - wie sie
meint - rechtserhaltende Benutzung des Zeichens in der Form
"COMBUR~TEST" sowie darauf berufen, dag fiir die Klage das
erforderliche 6¢ffentliche Interesse fehle, da wegen ihrer
Rechte aus dem Zeichen "COMBUR-TEST" kein Dritter die Kenn-

zeichnung "COMBURTEST" fiir gleichartige Waren verwenden
konne,

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Im Berufungs-
verfahren hat das Berufungsgericht die Beklagte antragsgemaB

verurteilt, Hiergegen wendet sich die Revision der Beklag-
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ten, die ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgt. Die

Klagerin beantragt die Zuriickweisung der Revision.

Entscheidungsgrinde

I. Das Berufungsgericht hat ausgefiihrt:

l. Das Wortzeichen "COMBURTEST" werde von der Beklagten
mehr als finf Jahre lang nicht benutzt, Die von der Rollen-
eintragung abweichende Benutzungsform "COMBUR-TEST" mit
hochgestellter Ziffer zwischen den Wortbestandteilen oder
"N-COMBUR-TEST" reiche als Benutzung des Zeichens
"COMBURTEST" nicht aus; sie stelle allein die Benutzung des
Wortzeichens “COMBUR-TEST" dar, was schon dadurch nahegelegt
werde, daf die Beklagte diese Form auch schon vor Eintragung
des Zeichens "COMBURTEST" benutzt habe. Die Beklagte habe
durch Eintragung von "COMBURTEST" lediglich ein weiteres
Zeichen fiir sich schiitzen lassen wollen, was nur verstind-
lich erscheine, wenn sie selbst die beiden Zeichen als

voneinander verschieden begreife,

2. Allerdings konne auch bei mehr als fiinfjahriger
Nichtbenutzung die Léschung nicht verlangt werden, wenn ein
6ffentliches Interesse an ihr fehle; das kénne der Fall
sein, wenn der Zweck des Benutzungszwangs, Dritten den Weg
zu dem Zeichen zu ersffnen, durch die Loschung nicht er-
reicht werden kdénne. Im vorliegenden Fall konne die Beklagte
der Herstellung und dem Vertrieb gleichartiger Waren unter
der Bezeichnung "COMBURTEST" auf Grund ihres Wortzeichens
"COMBUR-TEST" entgegentreten,



3. Das 6ffentliche Interesse kdnne aber auch dadurch
begriindet werden, daf das Warenverzeichnis des ldschungs-
reifen Zeichens umfangreicher sei als das des bestehen-
bleibenden dlteren Zeichens, weil das ldschungsreife Zeichen
sonst dazu verwendet werden konnte, indirekt den Schutz-

umfang des dlteren Zeichens zu erweitern.

Dieser Fall sei vorliegend gegeben, weil der Umfang der
durch das Zeichen "COMBURTEST" geschiitzten Waren weiter sei
als der der durch das Zeichen "“COMBUR-TEST" geschiitzten
Waren,

II. Die hlergegen gerichtete Revision der Beklagten
bleibt im Ergebnis ohne Erfolg.

1. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts
verwendet die Beklagte im vorliegenden Fall ausschlieglich
Kennzeichnungsformen, die sich von der eingetragenen Form
"COMBURTEST" - unstreitig - durch die Trennung der Wortteile
“COMBUR" und "TEST" (mit Bindestrich) unterscheiden. Diese
Benutzungsform entspricht dem prioritdtsdalteren Warenzeichen
der Beklagten GEEEE® “COMBUR-TEST", wiahrend das Zeichen
"COMBURTEST" erst zu einem Zelitpunkt eingetragen worden ist,
zu dem die Beklagte bereits seit langem die andere, durch
das prioritdtsaltere Zeichen geschiitzte Form benutzt hatte.
Hierdurch unterscheidet sich die vorliegende Fallgestaltung
von den Fidllen, in denen bisher stets nur zu entscheiden
war, ob in der nachtraglichen Abwandlung einer vorher
eingetragenen Zeichenform - ausnahmsweise - eine Benutzung
des Zeichens 1m Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG gesehen

werden konnte (vgl. zuletzt Senatsurt, v. 4.7.1980 -
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I ZR 56/78, GRUR 1981, 53, 54 - Arthrexforte). Im Gegensatz
zu den in jener Rechtsprechung in engen Grenzen anerkannten
Fallen, in denen vom Grundsatz der Identitit zwischen ein-
getragener und benutzter Zeichenform ausnahmsweise abge-
wichen werden kann (vgl. Urt. v. 31.5.1974 - I ZR 28/73,
GRUR 1975, 135, 137 = WRP 1975, 151 - KIM-Mohr; Urt., aaO. -
Arthrexforte), geht es bei der vorliegenden Fallgestaltung
nicht um die Erhaltung eines Warenzeichens, dessen
Benutzungsform auf Grund zwingender oder aus anderen Griinden
anzuerkennender Gegebenheiten eine nachtrdgliche Abwandlung
gegeniiber der eingetragenen Form darstellt. Vielmehr gewinnt
hier das 1974 neu eingetragene Warenzeichen (B -
COMBURTEST - den Charakter eines Defensivzeichens zugunsten
des dlteren Warenzeichens i - "COMBUR-TEST", wenn es
nicht selbst in seiner eingetragenen, vom Warenzeichen WS
@R kaum abweichenden Form benutzt wird. Letzteres ist
unstreitig nicht der Fall, so da8 das unbenutzte Zeichen
gemaB8 § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG zu loschen ist,

2. Das Berufungsgericht hat die L&schungsklage ohne
Rechtsverstof als zuldssig und begriindet erachtet,

Der Ldschungsklage steht insbesondere nicht entgegen,
daB die Beklagte Inhaberin des Warenzeichens D -
"COMBUR-TEST" 1st und daher Dritten die Benutzung des zu
léschenden Zeichens “COMBURTEST" untersagen kann. Zwar haben
das Reichsgericht und der Bundesgerichtshof fiir Popular-
klagen aus § 11 Abs. 1 Nr. 2 und 3 WZG ein dffentliches
Interesse an der Loschungsklage verlangt und fiir den Fall

verneint, daB das zu ldschende Zeichen wegen anderweitiger



Kennzeichnungsrechte seines Inhabers von einem Dritten auch
nach seiner Loschung nicht verwendet werden kénne (RGZ 172,
49, 55 ff = GRUR 1944, 28, 32 - Siemens; BGH, Urt. v.
11.12.,1956 - I ZR 93/55, GRUR 1957, 350, 351 = WRP 1957, 236
- Raiffeisensymbol). Ob dem in dieser Allgemeinheit beige-
treten werden kann und generell beli der Popularklage aus

§ 11 Aabs. 1 Nr. 3 WZiG - an Stelle des eigenen Rechtsschutz-
interesses 1n den Fallen der Nrn. 1 und 1 a der genannten
vorschrift - ein offentliches Interesse an der Loschung
jeweils im konkreten Fall gegeben sein muf und unter den in
den Urtellen genannten Voraussetzungen entfallen kann,
braucht nicht gepriift zu werden; denn bei Klagen gemdB § 11
Abs. 1 Nr. 4 WiG 1st jedenfalls nach dem Sinn und Zweck des
durch Gesetz vom 4.9.1967 (BGBl. I 1953) eingefiihrten
Benutzungszwangs fiir eine solche Einschradnkung kein Raum,
Der Zweck des Benutzungszwangs, zur Entlastung des Patent-
amts und im Interesse aller Neuanmelder von Warenzeichen
Widerspriiche aus dlteren Zeichen, die der L&schung wegen
Nichtbenutzung unterliegen, zu verhindern (vgl. Amtl. Begr.,
abgedr. in Bl. f. PMZ 1967, 244, 264; BGH aa0O. - KIM-Mohr),
erfordert es, jedenfalls die Loschungsklage aus § 11 Abs., 1
Nr. 4 WiG allein von der Geltendmachung des Eintritts der
Loschungsreife (wegen Nichtbenutzung) abhidngig zu machen und
- abgesehen von Fidllen einer rechtsmiBbraduchlichen Klage-
erhebung, fir die vorliegend nichts vorgetragen ist - von
weiteren Erfordernissen grundsdtzlich abzusehen. Die im
Sinne des Benutzungszwangs liegende Ausiibung des Klagerechts
wirde zweckwidrig erschwert, wenn trotz allgemeiner
Zubilligung der Popularklage jewells noch geprift werden
miBte, ob tatsdchlich im Einzelfall ein sffentliches
Interesse an der L&schung und damit die Klageberechtigung
bestent,



III. Das Berufungsurteil hat somit Bestand. Die
Revision der Beklagten ist mit der Kostenfolge aus § 97 Abs.
1 ZPO zuriickzuweisen,

v. Gamm Piper Erdmann

Teplitzky Mees
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