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. Piir das Nachschlagewerk!?
Nicht fir die Amtliche Sammlung!

2490..034

1. Gesetz: WZG § 5 Abs.3, §§ 24, 25.

]

Rechlssatz:

Zwischen einem Halbfabrikat (z.B.Hemdenstoff) und der
daraus hergestellten Fertigware (z.B.Oberhemden) kann Wa-
rengleichartigkeit im Sinne des Warenzeichengesetzes be-
stehen, wenn das Zeichen des Halbfabrikats nach den Ge-
schaftsgepflogenheiten seines Inhabers oder nach den Ge-
schaftsgepflogenheiten der ganzen Branche auch an der
Fertigware erscheint, der Kdufer der Fertigware die ihm
daran entgegentretenden Zeichen jedoch nicht nach ihrer
Bedeutung fiir die verschiedenen PFertigungsstufen auseinan-
derhdlt und der Kdufer deshalb gleiche oder verwechslungs-—
fahige Zeichen verschiedener Herstellungsstufen an der Fer-

~tigware als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus demsel-
ben Geschidftsbetrieb auffassen kann.

Die zeichenrechtliche Prioritdt hinsichtlich dex
"gleichartigen Waren" richtet sich in diesem Fall nach
dem Zeitpunkt, in welchem die erwdhnten Geschdftsgepflo-
‘genheiten und ihre Wirkung auf die Kiufer feststellbar
sind. ’

2. Gegetz: Wik §§ 5 Abs.3, 24, 25; UWG § 1

Rechtgsatzs

" LaBt der Hersteller eines Halbfabrikats (z.B.des
Hemdenstoffes) an der Fertigware (z.B.an dem Oberhemd)
seine Marke anbringen, ohne ausreichend kenntlich zu ma-
chen, daB sie sich nur auf den Stoff bezieht, und fiihrt
er eben dadurch die zeichenrechtliche Gleichartigkeit
des Stoffes mit der Fertigware herbei, so kann das ein
VerstoB gegen allgemeine Grunds8tze des lauteren Wettbe-
werbs sein und zur Folge haben, daB ihm trotz der zei-
chenrechtlichen Warengleichartigkeit von Stoff und Fertig-
‘ware und der darauf beruhenden Ausdebnung seines formalen
Zeichenschutzes auf die Fertigware ein Verbietungsan-
spruch gegen die Verwendung gleicher oder verwechslungs-—
fahiger Marken fir die Fertigware aus sachlichen Griinden
des allgemeinen Wettbewerbsrechts nicht zustent.

gtichworts Pricoline

Aktenzeichens I ZR 10/57

Urt.des BGH. vom 18.April 1958 0L¢. Hamburg
LG. Hamburg
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Verkiindet
am 18.April 1958
Grunau, Justizober-
sekretidr als Urkunds-
beamber der Geschifts-
stelle .

In Namen 6;e £ Voeolkes

In dem Rechissbreit

1. der Firma F GmbH, - B
2. der Pirma & GmbH,

jede vertreten durch ihre Geschiftsfithrer,
beide in MDD, 1diy FEPstrasc G-,

Beklagten und Revisionsklégerinneh,

- ProzeBbevollmdchtigters Rechtsanwalt Dr. (N -

gegen

—Street Ma

Kldgerin und ReV1slonsbeklagte,
- ProzeRbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Prof.Dr.CRD -

1at der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die miindli-
-he Verhandlung vom 25. Marz 1958 unter Hitwirkung der Bundes-
richter Prof.Dr.h.c.Wilde, Dr.Christoph, Dr.Weiss, Dr, Spreng
mf Dr.Loscher

‘ir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil
des 3.Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesge-
richts zu Hamburg vom 15.November 1956 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhéndlung und
Entscheidung, auch iliber die Kosten der Rev131on, an
das Berufungsgericht zurilickverwiesen. .

Von Rechts wegen
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Matthias Prinz
Rechtsanwalt ({ wWww.prinz.law
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Patbestands

Die Kléigerin, eine englische Firma in Mo iR, stellt
unter der Marke "Tricoline" hochwertige Bawmwollstoffe her,
die u.a. zur Anfertigung von Oberhemden, Blusen und "Schlaf-
anziigen dienen. Die Stoffe werden seit Jahrzehnten, mit Un-
terbrechung widhrend der Kriegszeit, unter dieser Marke auch
nach Deutschland geliefert,‘Die daraus hergestellten Wasche-
stiicke sind beim Verkauf durch ein eingenshtes Bindchen mit
der aufschrift "ORIGINAL ENGLISH TRICOLINE, Fabric By WEMCO"
und durch ein angehéngtes Pappschild gekennzelchnet das ne-:
ben weiterem, in kleineren Buchstaben gehaltenem englischem
Text besonders hervortretend das Wort “TRICOLINE!. enthalt.
Daneben wird auch unverarbeiteter Stoff unter dieser Marke
an die Verbraucher zZur Selbstanfertlgung oder zur -MaBanfer-
tigung von Wischestiicken verkauft. - ‘

In Deutschland wurde das Wortzeichen "Tficéline" fir

" Mieb- und Wirkstoffe" auf die Anmeldung vom 28.Mai 1924

unter der Nummer 322 868 zu Gunsten der Firma Otto Todijj
in K@JP in die Warenzeichenrolle des Reichspatentamts einge—
tragén uad im Jahre 1927 auf die Kldgerin umgeschrieben. .
AuBlerdem wurde das Zeichen "Tricoline" fiir "Baumwollene

‘Webstoffe im Stiick" auf .die Anmeldung vom 14.April 1926

unter der Nummer 354 850 zu Guunsten. der Kligerin eingetra-
gen, deren Geschéftsbetrieb dabei als "Herstellung und Ver-
trieb von Baumwollstiickwaren' angegeben wurde. Beide Zei-
chen sind aufrechterhalten worden.

* Am 28.Januar 1952 hat die Klégerin Bas Zeichen “Trico-
lirie" unter dem Aktenzeichen W 2460/3d Wz fiir eine groBere
anzahi von Waren, darunter Leib-, Tisch- und Bettwische,-
Hemden, Oberhemden, Pyjamas, Blusen, Kleider, Korsetts,
Giirtel und Mieder, erneut zur Eintragung beim Deutschen
Patentamt angemeldet, wobei sie als Geschaftsbetrieb die
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Herstellung und den Vertrleb von Bekleldungsstucken, Wasohe;
und Stoffen angegeben hat, auf den Widerspruch der Beklag- 7
ten zu 1) vom 14.Dezember 1953 hat das Patentamt am E:
13. August 1955 diese Bintragung filr den griften Teil der r@?
’angefﬁhrten Waren versagt; iiber die von der Klagerin da- é?
gegen eingelegte Beschwerde ist noch nicht entschieden. ¥§

248
2538

Zu Gunsien der Beklagten zu 1), deren Geschaftsbetriebgg
dabel als "Kdrsettfabrik" angegeben war, wurde auf die An- ';
meldung vom 18.Mdrz 1938 unter der Nummer 503 002 das WOrt-ji
meichen "Nicoline® fiir "Korsetts, Korseletts, Girtel, 3
Biistenhalter, Mieder und Strumpfhalter" eingetragen. Das 4
gleiche Zeichen wirde zu Gunsten der Beklagten zu 1),deren
Geschaftsbetried nunmehr als "Mieder- und Wdschefabrik"
angegeben war; auf die Anmeldung vom 22.0ktober 1948 zu- Rt
nachst im beschleunigten Verfahren und dann endgiiltig am g
2.Mai 1951 unter der Nummer 606 956. fiir "Miederwaren®
(die damm im einzelnen benannt gind) sowie "Damen— und
Herrenwische" eingetragen.

Die Beklagte zu 2) hat von der Beklagten zu 1) ein,
Mitbenutzungsrecht an dem Warenzeichen "Nicoline" Nummer
50% 002 und 606 956 eingerdumt erhalten. AuBerdem ist auf
ihre Anmeldung vom 1l.PFebruar 1950 (G 401/3 4 Wz) auch e
fiir sie selbst, deren Geschiftsbetrieb dabei als "Wasche- i
fabrikt angegeben ist, am 12.Mdrz 1955 unter der Nummer 3
672 901 ein Bildzeichen mit dem Wort "Nicoline!" ;ﬁr "Her-

ren—, Damen-, Kinderwdsche! eingetragen worden; die Kla- W
gerin hatte sich. dagegen vergeblich auf Grund ihres Zei- e
chens Nr.322 868 mit Widerspruch vom 10.August 1951 und b

Fntscheidurig des 2 b — Beschwerdesenats des Deutschen Pa-
tentamts vom 13.November 1954 mangela Glelchartlgkelt der
'Waren zuruekgewxesen°
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Beide Beklaghte benutzen gegenwirtig das Zeichen "Ni-
coline" u.a. fir Damen- und Herrenwische, die Beklagte
zu 2) besonders fiir Hemden, Blusen und Pyjamas.

Dafl die Worte "Pricoline" und "Nicoline" im Verkehr
miteinander verwechselt werden komnen, ist zwischen den
Parteien nicht streitig.

Wihrend das Beschwerdeveriehren zur Anmeldung der Be-
klagten zu 2) - G 401/3 4 Wz — noch lief, hat die Klige-
rin im Januar 1954 die gegenwdrtige Klage erhoben mit dem
Antrage; :

I. die Beklagten zu 1) und 2) zu verurtellen, o8 bei
Vermeidung éiner vom Gericht fiir jeden Fall der
Zuwiderhandlung festzusetzenden Geld- oder Haft-
strafe zu unterlassen,

Damen— und Herrenwidsche, inshesondere Oberhem-
den, Damenblusen und Schlafanziige mit dem Zei-
_chen "Nicoline" zu versehen und die so gekenn-
zeichneten Waren anzubieten, feilzuhalten oder
in den Handel zu bringen, sowie das Wort "Nico-
line" in sonstiger Weise schlagwortartig oder
kennzeichnungsméfBig im geschaftllchen Verkehr
Zu verwen&en°

II. die Beklagte zw 1) zu verurteilen;
1) in die Idschung des Warenzeichens 606 956,
soweit dieses filr Damen- und Herrenwdsche

in die Rolle des Patentamtes eingetragen
is%t, elnqu1111gen,

2) den am 14.Dezember 1953 érhobenen Widerspruch
gegen die kligerische Warenzeichenanmeldung
Wortz. "Iricoline" W 2460/3 d Wz vollen U
fanges zurickzuziehen;

11T, die Beklagte zu 2) zu verurteilen, die Anmeldung
des Zeichens "Nicoline" G 401/3 d Wz zuruckzu—
ziehen. :

Sie hat hierzu ﬁ,a. voré%trégens Sie habe das Zeichen
"Pricoline", das veltgeltung besitze und in den meisten
Landern weitgehenden Schutz geniefe, in Deutschland mit Aus-
nahme der Kriegsjahre seit 1922 ununterbrochen in erhebli-
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’gesehena Der Verkehr sei nicht gewohnt, zwischen den Zei-

" auch allein auf, z.B. werde bei einer MaBanfertigung nur

. den. Die Benutzung des Zeichens "Nicoline" durch die Be-
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chem Umfange benutzt und ihm hier mindestens seit 1929 Ver~'?€
kehrsgeltung verschafft. Gerade diese Tatsache errege die '
Besorgnis, daB dle Benutbtzung der gegeniiber ihrem Zeichen :
"Pricoline" verwechslungsfidhigen Bezeichnung "Nicoline" fursgy
Damen-— und-Herrenwéséhe, insbesondere fiir Hemden, Blusen k
und Schlafanziige, Anla8 zu einer Irrefiihrung des Publikums
gebe. Im Gegensatz zu frither, wo Bekleidungsstiicke nur mit
Beseichnungen versehen worden seien, die .auf den Fertigungs- i
betrieb hinwiesen, sei es heute allgemein ubllch, Klei- 2
dungsstiicke mit der Marke des Stoffherstellers zu kennzeichaf;
nen (z.B. "Nino-Flex", "Valmeline"). Das gei in Verbraucher-fé
kreigen auch bekannt; insbesondere wiirden Bezeichnungen mit %
der Endung "-line" grundsitzlich als Stoffbezeichnungen an- .}

chen von Stoffherstellern und denen von Konfektiondren zu sé
unterscheiden. Der sachkundige Kiufer fordere ein "Pricoline-.
Hemd", ohne daB es ibm auf die verarbeitende Firma wesent-
lich ankomme., Thr Zeichen trete bei dem‘Fertigfabrikat oft

ihr Zeichen als das der Stoffherstellerin, nicht aber ein
Zeichen eines dabei gar nicht auftretenden Konfektiondrs
eingendht. Wenn nun die Beklagten Bekleidungsstiicke unter
der Marke "Nicoline" in den Verkehf briachten, so wiirden

die Kdufer ohne weiteres annehmen, diese seien aus dem von
der Kldgerin hergestellten hochwertigen Baumwollstoff "Tri-
colinet verfertigh. AuBerdem fiithrten die Verkaufsstatten,
in denen fertige Damen~ und Herrenwdsche feilgeh®lten wer-
de, regeimdBig auch unverarbeitete "Tricoline"-Stoffe fiir -
die MaBanfertigung. Bei Beriicksichtigung des gesamten Wett- ;{V"
bewerbstatbestandesmiisse daher entgegen der Meinung des :
Deutschen Patentamts die Warengleichartigkeit bejaht wer-

klagten fir Damen- und Herrenwidsche greife somit in den
Schutzbereich ihres eingetragenen Zeichens "Tricoline" so-
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wie ibres daran erworbenen Ausstattungsrechies ein.

Die Beklagten haben Klagabweisung beantragt und haben
u.a. entgegnets Die Kldgerin konne aus dem eingetragenen
Zeichen "Iricoline" keine Rechte gegen die Beklagten herlei-
ten, weil es an der Gleichartigkeit der Waren fehle. Das
von der Klégerin angegriffene Zeichen "Nicoline" werde fiir
Damen- und Herrenwdsche, also fiir Fertigerzeugnisse be-
nutzt, wihrend das Zeichen "Tricoline" nur fiir Stoffe ein-
getragen sei. Fertigerzeugnisse seien aber grundsédtzlich
mit Rohstoffen und Halbfertigfabrikaten nicht gleichartig.
Der Verkehr wigse, daB Webstoffe und Fertigﬁaren in ver-
schiedenen Betrieben herge'stellt‘wﬁrd_en° Die Parteien wen-
deten sich wit ihren Waren aguch an verschiedene Abnehmer,
ndmlich die Kldgerin an Wiaschehersteller, die Beklagten an
die Verbraucher. Die Letzlteren konnten nicht auf den Ge-
danken kommen, daB die Webstoffe der Klidgerin und die Wa-
schestiicke der Beklagten aus demselben Hersteliungsunter~
nehmen stammen konnten. Wean das Zeichen "Iricoline" an
Pertigerzeugnigsen angebracht sei, so geschehe das niemals
allein; denn der Konfektiondr fiige seine eigene Fabrik-
oder Firmenmarke hinzu. Durch die Verwendung des Zeichens
"Pricoline" in den Fertigwaren der versdhiedensten'Herstel—
ler sei eine Verkehrsverwirrung entstanden, aus der ‘der
Verkehr schlieBen miisse, daB es entweder zahlreiche Inha—
ber des Zeichens "Tricoline" gebe oder dafl es sich um eine
Beschaffenheitsangabe handele. Die Klidgerin konne auch kei-
nen Ausstattungsschutz fir sich in Anspruch nehmen; ins-
besondere fir fertige Bekleidungsstiicke habe die Marke
wIricoline” keine Verkehrsgeltung erlangt.

Die Beklagte zu 2) bat auch noch den Verwirkungsein—
wand erhoben. Es sei ihr seit Anfang 1950 bvis zur Klager-
hebung gelungen, das Zeichen "Nicoline" fiir ihre.Waren so
bekannt zu machen, daB es Verkehrsgeltung gewonnén hahe.
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Sie sei vor der Klagerhebung von der Kligerin nicht ver-
warnt worden und habe gutgliubig davon ausgehen diirfen;
daB sie das Zeichen ®"Tricoline" der KlHgerin nicht verlet-
ze, weil nach sténdiger Rechtsprechung zwigchen Webstoffen
und Pertigbekleidung keine Warengleichartigkeit bestehe.

[T eath e fa

dem Antragg

L

die Kiigerin zu verurteilen, es bei Vermeidung
einer vom Gericht fur jeden Fall der Zuwiderhand-
lung festzusetzenden Geld~ oder Haftstrafe zu
unterlassen,

Oberhemden, Damenblusen, Schlafanziige und
andere Bekleidunggstiicke, die aus den von
ihr hergestellten und . als "Pricoline" be-
zeichneten Baumwollstoffen angefertigt sind,
mit dem Zeichen "Tricoline" in warenzeichen-
miBiger Anordnung zu versehen oder -versehen
. zu lassen. A
Im zweiten Rechtszug haben sie zu ihrer Widerkiage noch
einen Hilfsantrag gestellt, nach dem der Hauptentrag der
Widerklage folgenden Zusatz erhalien solls
fes sei denn, daB devtlich zum Ausdruck ge-
bracht ist, daB die Bezeichnung "Tricoline"

gich auf den Stoff, aus dem diese Waren her—
gestellt sind, be21eht "

Sie haben dazu vorgetragens Das Vorbringen der Kligerin
begriinde die Gefahr, daB fertige Bekleidungsstiicke aus
den von ihr gelieferten "Tricoline"-Webstoffen gn Zukunft
in Deutschland unter dem Zeichen "Pricoline" vertrieben
witrden. Damit greife die Klagerin in die Schutzrechte der

Beklagten ein. Denn insoweit bestehe zweifellos einme Gleich- §

artigkeit der Waren, weil sich auf beiden Seiten fertige

Bekleidungsstiicke gegeniiberstiinden. - Den Hilfsantrag der

¥iderklage haben mie damit begriindet, daB bei Anerkennung
ihres - der Beklagten - Standpunktes es der Kligerin nicht

verboten werden kinne, das Wort "Tricoline" dann zu verwen-

#
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den, wenn dieses sich eindeutig auf den Stoff und nicht auf
die Fertigware beziehe.

Die Kligerin hat die Abweisung der Widerklage bean-
tragt.

Dags Landgericht hat der Rlage dm vollen Umfang und ge-
mdB dem Wortlaut der Klaganirige stattgegeben, wobel es le-
diglich im Klagantrag zu 1 hinter den Worten "in sonstiger
Weige" zur Klarstellung die Worte "fiir diese Waren" eingefiigt
hats die Widerklage hat das Landgericht abgewiesen. Die von
den Beklagten dagegen eingelegte Berufung ist vom Oberlandes-

o gericht zuriickeewigsen worden.

Mit der Revision verfolgen die Beklagten ihren ‘Antrag
auf Klagabweisung sowie ihren Antrag zur Widerklage ein-
schlieBlich des Hilfsantrags weiter. Gegeniiber dem Klagan-

o gt A A SO ST P

stattzugeben,

"sofern bei Verwendung des Zeichems "Nicoline" zur
Kennzeichnung von Damen- und Herrenwdsche, insbe-
sondere Oberhemden, Damenblusen und Schlafanziigen,
nicht deutlich zum Ausdruck -gebracht wird, daB die
Bezeichnung "Nicoline" sich nicht auf den Stoff be-
zieht "

AuBerdem beantragen sie hilfsweise, ibnen im Falle der Auf-

rechterhaltung der Verurteilung gem#R dem Klagantrag zu I

eine angemessene Aufbrauchsfrist zu gewshren.

Die Klzgerin bittet um Zuriickweisung der Revision mit
der MaBgabe, daB die Beklagte zu 2) zu Nr.III des Xlagan~
trags nicht zur Zuriickziehung der Anmeldung des Zeichens
"Nicoline", sondern zur Einwilligung in die Loschung des
auf Grund der Anmeldung ingwischen eingetragenen Zeichens
Nummer 672 901 verurteilt werden soll.
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Der Senat hat zur Information die Akten W 2460/3 d Wz
des Deutschen Patentamts beigezogen.und daraus die oben er-
wahnten, von den Parteien nicht bestrittenen Tatsachen ent-
nommsan.

*

Entscheidungsgriindes

A, Das Berufungsgericht bestdtigt zundichst die Ausfiih-
rungen des Landgerichts dariiber, daB die Kldgerin rechimiaBi-
gé Inhaberin auch des zuerst fiir die Firma Toczek eingetrg-
genen Warenzeichens Nummer %22 868 geworden seij es weist
sodann den Einwand der Beklagten zuriick, "Tricoline! sei
zum freien Warennamen geworden und kénne deshalb keinén
warenzeichenrechtlichen Schutz mehr geniefen; und es billigt
schlieBlich der Kldgerin neben ihrem Warenzeichenrecht auch
ein Ausstattungsrecht an dem Wort "Pricoline" gemiR § 25 WzG
g1, das den gleichen Umfang habe wie das Warenzeichenrecht,
da es sich ebenso wie dieses auf gleiche und gleichartige
Waren erstrecke. Diese Ausfiihrungen des Berufungsgerichts
und die dabei in Bezug genommenen. Ausfiihrungen des Landge-
richts lassen einen Rechtsirrtum nicht erkennen und werden
auch von der Revision nicht angegriffen.

B. Der Hauptangriff der Revision bezieht sich auf die
vom Berufungsgericht ebenfalls in den Mittelpunkt seiner
Ausfihrungen geriickte Frage, ob die von den Beklagten her-
gestellten Waren, um die es in diesem Rechtsstreit in erster
Linie geht, nd#mlich Damen- und Herrenwdsche, im zeicheh-
rechtlichen Sinne gleichartig sind mit den im Warenver-
Zeichnis der Klagezeichen "Tricoline" Nr. 322 868 und
Fr. 354 850 genannten "Web- und Wirkstoffen" bezw. "baum-
wollenen Webstoffen im Stiick", und ob sie demzufolge in
den nicht nur diese angemeldeten Stoffe, sondern auch die
imen gleichartigen Waren umfassenden Abwéhrbereich der kla-
gerischen Warenzeichen "Pricoline" fallen (§§ 5 Avs.3, 11
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Abs.1 Nr.1l, 15, 24 WZG).

I. Das Berufungsgericht hat diese Frage im Gegensatz
zum Beschwerdesenat des Patentamts, jedoch in Ubereinstim-
mung mit dem Landgericht bejaht. Bs ist dabei von den in
der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesge-
richtshofs entwickelten Grundsétzen ausgegangen, wonach
es flir die Gleichartigkeit von Waren im Sinne des Waren-
zeichenrechts nicht darauf ankommt, ob die Waren ihrem We-
sen, insbesondere dem Stoffe nach verschieden sind und ob
die Waren verwechsgelt werden kinnen, sondern ob die mitein-
ander zu vergleicdhenden Waren vermoge ihrer wirtschaftli-
chen Bedeutung und ihrer Verwendungsweise einander so nahe
stehen, daf die Abnehmer beim Gebrauch iibereinstimmender
oder verwschslungsfihiger Zeichen der Gefahr ausgesetzi
sind, die Waren fiir Erzeugnisse dnes und desselben Betriebes
ansusehen (vgl. u.a. REZ 72, 146 — Maigena -3 RGZ 108, 34,
/31/4GRUR 1928, 591 - Pilot -3 GRUR 1939, 545 - Standard —;
GRUR 1940, 569 - Anusol -3 RGZ 171, 147,;/T517% BGH in GRUR
1954, 123 - Auto-Fox -2 GRUR 1954, 457 - Irus/Urus —;'

GRUR 1955, 487 - Alpha -3 BGHZ 19, 23./257= GRUR 1956, 172
- Wagirus ~3 GRUR 1957, 228 - Astra -). Es stimmt sodann
gwar fiir den Regelfall der sténdigen Rechisprechung des
Patentamtes zu, wonach Rohstoffe, Halbfabrikate und Fertig-
fabrikate im allgemeinen ungleichartig sind, weil sie in
verschiedenen Betrieben hergestellt werden, verschiedenen
Zwecken dienen, sich an verschiedene Kduferkreise wenden
und nicht in den gleichen Vertriebsstétten abgesetzt werden
(vgl. 2z.B. die Entscheidungen MittDPatAnw 1940, 178: GRUR

; 1954, 128 = BIPMZ 1954, 515 GRUR 1955, 58; sowie die auf
das hier streitige Zeichen Nr. 672901 der Beklagien zu 2)
beziigliche Entscheidung wvom 13.November 1954 B1PMZ 1955,
2% = MittDPatAnw 1955, 2). Es schlieBt sich aber fiir den
vorliegenden Fall der XKritik von Heydt (in WtblGewRSchutz

~
et
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1955, 25) an der Entscheidung des Patentamts vom 13.No-
vember 1954 an, glaubt jedoch ohne den von Heydt dabei
entwickelten und geforderten Begriff der "mittelbaren
Gleichartigkeit" auszukommen, die dann gegeben sein soll,
wenn der Verbraucher durch die iibereinstimmende Warenbe- 4
zeichnung zwar nicht iiber die Herkunft der Fertigware,
wohl gber iiber die Herkunft des dazu verwendeten Roh-
stoffs irregefiihrt wird. Es will vielmehr nur auf die
grundsdtzliche Entscheidung des Reichsgerichts in

RGZ 72, 146 zuriickgreifen, wonach der Begriff der Waren-
gleichartigkeit so weit 2zu ziehen sei, dal der Verbrau- 4
cher vor Verwechs;ung und Tauschung geschiitzt wird. Unter;J
diesem Gesichtspunkt stellt es in tatséchlicher Hinsicht
fest, daB der Kdufer von Textilfabrikaten heute in der
ihm angebotenen Fertigkleidung eine groBe Anzahl von
Bezeichnungen sieht, die von den verschiedensten an der
Herstellung des Stiickes beteiligten Unternehmen herriih-
ren und die sich teils nur auf die Stoffart (Gabardine,

Popeline) oder die verwendete Chemiefaser (Perlon, Nylon) 3_i

oder auf die Gewebehersteller (Nino-Flex) oder auf die
Hersteller der Feriigwaren (Seidens%icker, Bogner,
Rotsiegel) oder auf die Verkdufer (ein Warenhaus,ein
Bekleidungshaus, ein Einzelhandelsgeschédft) oder auf
eine bestimmbe Behandlung und Beschaffenheit des Stof-
fes (Indanthren, Sanfor) beziehen, teils aber auch auf
mehrere Funkbtionen hinweisen, da die Funktionen der
Spinnerei, Weberei und Konfektion sowie des Binzelhan-
dels nicht immer getrennt, sondern teilweise in einer
Hgnd vereinigt sind (Valmeline und Fulviline fiir Unter-
nehmen, die sowohl den Stoff als auch das Pertigprodukt

herstellen; groBe PTextilkaufhduser, die einen Teil ihrer ;i !

Ware selbst herstellen ofer durch Zwischenmeister her-
stellen lassen). Bs stellt weiter fest, daf dem kaufen-
den Publikum zZwar eine groBe Zahl dexr Marken geléaufig
ist, ohne daB es jedoch immer genau weifl, fir welchen
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- Peil der Herstellung oder des Verkaufs die Marke kennzeich-

nend ist, und daB sich-der Kdufer zwar bei Anwendung eini-
ger Sorgfalt noch ein Bild iiber die Mitwirkung der Firmen

an der Herstellung des fertigen Stiickes dann machen kann,
wenn mehrere Marken nebeneinander (z.B.Tricoline- Seiden-
sticker - Sanfor) auf demselben Hemd mit einigen klarstellen-
den Zusédtzen erscheinen, daB das aber nicht mehr der Fall
ist, wenn - wie hdufig —~ nur eine einzige Marke im fertigen

. Stileck auftritt (z.B. Nino-Flex, Valmeline, Bleyle, Schiesser,

Laco, Klepper, Peek & Cloppenburg). Es stellt schlieBlich

fest, daB der fliichtige Kdufer sich hieriiber auch keine Ge-
danken macht, weil ihm der Gang des Herstellungsverfahrens
im eingelnen gleichgiiltig ist, er vielmshr durch die Werbe-

-wirkung der Marke angezogen wird und guf die Qualitét der

Markenware vertraut. Nach diesen Feststellungen sieht das
Berufungsgericht die an sich auch von ihm gebilligte grund-
sdtzliche Trennung zwischen Rohstoffen, Halbfertigfabrikaten

und Fertigfabrikaten warenzeichenrechtlich nur dann als

durchfilhrbar an, wenn sich diese PFabrikate unter ihren Mar-
ken an verschiedenartige Kundenkreise wénden, nicht aber,
wenn sie — wie hier - auf demselben Fettigfabrikat neben-
einander fiir den letzten Kdufer in Erscheinung treten, weil
dieser getiuscht werden konne, wenn gleiche oder verwechs-
lungsfahige Marken, die fiir vergchiedene Betriebe gefiihrt
werden, ihm am selben Fertigfabrikat entgegentreten. Daf
die Hersteller der Rohstoffe oder Halbfabrikate ihr Zeichen
liiberhaupt am Pertigfabrikat in Erscheinung treten lassen,
sieht das Berufungsgericht nicht als unzuldssig an, weil
gerade auf dem Textilgebiet die Stoffqualitét vielfach von
sehr grofler Bedeutung fiir den Wert und Preis des fertigen
Stiickes sei und daher sowohl der Verbraucher ein Interesse
daran habe, iiber die Marké des Stoffes aufgeklirt zu wer-
den, als such der Stoffhersteller daran, gégenﬁber dem K&u-—
fer der fertigen Ware zu werben.

L]
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II. Den hiergegen von der Revision erbobenen Angrif-
fen kann im Ergebnis der Erfolg nicht %ersagt werden.

1. Zu Unrecht allerdings will die Revision dem Be-
rufungsgericht den Vorwurf machen, es habe verkannt, daf
die Herstellung eines Textilstoffes einerseits und die
Verarbeitung von Textilstoffen zu Kleidungsstiicken ande-
rerseits grunfsftzlich verschiedene, in sich abgeschlosse~
ne Vorginge sind, die verschiedenen Wirtschaftsstufen an-
gehtren, daB deren Ergebnisse ungieichartig sind, und daB
sie im allgemeinen auch verschiedenen Abnehmern zugehen.
Bs ist dem gngefochtenen Urteil nicht zu entrshmen, dasf
das Berufungegericht sich dieser Umsbénde night bewuBt ge-
wesen ware. ’ :

¥

2, Ebenfalls zu Unrecht wirft die Revision dem Beru-
fungsgericht vor, verkannt zu haben, daB die Tatsache der
Vereinigung mehrerer Betriebe in einer Hand fiir sich al-
lein noch nicht fiir die Warengleichartigkeit der Erzeug-
nisse dieser Betriebe spreche. Die Revision zieht fiir ih-
re Auffassung eine Anzehl von Beispielen heran: die of-
fensichtlich verschiedenen Erzeugnisse von zwei nur zufsl-
lig in einer Hand vereinigten, sachlich aber villig ver-
schiedenartigen Betrieben; - die Erzeugnisse eines Haupt-
betriebes einerseits und eines Hilfsbetriebes (z.B. fiir
Verpackungsmaterial), eines Zubringerbetriebes oder eines
Abfallhetriebes andererseits; - schlieBlich die®Brzeugnis-
se einer Weberei einmerseits und einer ihr angegliederten
Konfektionsanstalt andererseits oder umgekebrt die Erzeug-
nisse einer Konfekiionsanstalt und einer ihr angegiieder-
ten Weberei. Auf diese Beispiele braucht hier jedoch nicht
im einzelnen eingegangen zu werden. Es braucht auch nicht

zu der Auffassung der Revision Stellung genommen zu werden,
daf der etwaige EinfluB, den die Vereinigung der Funktionen

der Spinnerei, der Weberei, der Konfektion und des Einzel-
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handels in einer Hand auf die Auffassung des Verkehrs iiber
die Warengleichartigkeit ihrer Brzeugnisse haben konnte,
davon abhéngen wiirde, ob eine solche Vereinigung hiufiger
vorkommt oder ob diese Funktionen nur, wie das Berufungs-
gericht feststellt, "nicht immer" getrennt, sondern nur
"teilweise" vereinigt sind. Denn auf das alles kommt es
hier nicht entscheidend an. Bs ist dem angefochtenen Ur-
teil auch hingichtlich dieger Punkte nicht zu entnehmen,
daB das Berufungsgericht die Sachlage verkannt und einen
Standpunkt eingenommen hétte, den die Revision mit Recht

. rigen konnte. Das Berufungsgericht hat vielmehr auf ganz

andere Gesichtspunkte abgestellt und dabei die teilweise

zu beobachtende Vereinigung mehrerer Funktionen der Textil-
wirtschaft in einer Hand nur in dem Zusammenhang erwihnt,
daB infolgedessen manche Marken, die dem Kdufer an der ibm
angebotenen TFertigware entgegentreten, auf mehrere Funk-
tionen zugleich hinweisen. In welchem Umfang eine solche
Vereinigung mehrerer Funktionen in einer Hand tatsdchlich

vorkommt und welche Vorstellungen sich der Kdufer einer

Pertigware dariiber macht, spielt bei den auf ganz andere
Gesichtspunkte abgestellten Erwidgungen des Berufungsge-
richits keine entscheidende Rolle. Das Berufungsgericht
brauchte daher entgegen der auf § 286 ZP0 gestiitzten Riige
der Revision auch nicht auf das Beweisangebot der Beklag-

- ten hierzu einzugehen; es kann deshalb auch unerdrtert

bleiben, ob und inwieweit die von den Beklagten formulier-
te:. Beweisfrage, die im wesentlichen nur den in der Recht-
sprechung entwickelten Begriff der Warengleichartigkeit
wiedergibt, iiberhaupt geeignet gewesen wire, den dazu
benannten Auskdnffspersonen vorgelegt und von ihnen be-
antwortet zu werden. Das Berufungsgericht brauchte daher
schlieBlich entgegen der weiteren auf § 286 ZPO gestiitz-
ten Riige der Revision auch nicht zu dem von den Beklagten
eingereichten Gutachten des Instituts fiir Demoskopie in
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Allensbach vom 6.0ktober 1956 Stellung zu nehmen; die bei~_3é

den bei dieser Befragung getrennt gestellten PFragen, ob man
glaube, daB Fabriken, die Oberhemden herstellen, im allge-
meinen auch Hemdenstoffe herstellen, - oder, daB Fabriken,
die Hemdenstoffe herstellemn, im allgemeinen auch Oberhem-
den herstellen, waren fiir das Berufungsgericht bei seinen
auf andere Gesichtspunkte abgestellten Erwdgungen ebenso
wenig von Bedeutung wie der bereits genannte Beweisantrag
der Beklagten. Es kann deshalb auch dahingestellt bleiben,
ob bei einer Auswertung des Ergebnisses der Meinungsbefra-
gung unter rechtlicheh Gesichtspunkten die von den Beklag-

ten daraus gezogenen Schliisse als gerechtfertigt angesehen -

werden konnten.

3, Gegeniiber den fiir das Berufungsgericht maBgebenden
Gesichtspunkten wendet die Revision ein, dafl das, was zur
Pertigstellung eines Gegenstandes in den verschiedenen
Produktionsstufen be;getragen hat, darum weder unter sich
noch gegeniiber dem fertigen Gegenstand gleichartig sei
und daB die Gleichartigkeit auch nicht dadurch herbeige-

fiihrt werde, daB die Unternehmer, deren Leistungen in dem

fertigen Waschestiick irgendwié vergegenstandlicht sind,

durch Einndher oder Anhénger an dem fertigen Stiick auf ih-

re Leistung hinweisen. Die Verhinderung etwaiger Tauschun-
gen des Kiufers, die bei dieser Handhabung vorkommen konn-
ten, ist nach der Meinung der Revision eine-Sache des
Wettbewerbsrechts, nicht des Warenszeichenrechtg. Sofern
ein MiBverstindnis iiber die Tragweite der Marke und damit
die Gefahr einer unrichtigen Berilhmung eines Warenzeichen-
schutzes entstehen kimnte, miiBte nach Meinung der Revision
der Marke ein klarstellender Zusatsz beigefﬁgt werden, so

wie das die Beklagten im Streitfall selbst im Hilfsantrag

der Widerklage sowie im Hilfsantrag zu ihrer Revigion
angeregt haben.
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a) Der Auffassung der Revision, daB die Beitridge der
verschiedenen Produktionsstufen zum fertigen Erzeugnis
grundsdatzlich nicht mit diesem gleichartig sein und. daB
gsie es auch nicht durch die Anbringung ihrer Marken am
fertigen Erzeugnis werden konnten, vermag der Senat nicht
zu folgen. Diese Auffassung sieht zu sehr auf das, was
die Marke kennzeichnen soll, und zu wenig auf das, worauf
der Kiufer die Marke bezieht; sie steht auch im Wider- '
spruch zu einer Reihe von Entscheidungen sowohl des Reichs- '
gerichts und des Bundesgerichtshofs gls auch des Patent- :
amts, in denen vergleichbare Fille behandelt sind. ‘

aa) Im Hinblidk auf die hier rechtlich zu priifenden i
Erwdgungen des Berufungsgerichts konnen aus der Rechtspre- '
chung allerdings nicht solche Entscheidungen herangezogen
werden, die die Frage nach der Warengleichartigkeit von
Rohstoffen und Halbfabrikaten einerseits und Fertigwaren
andererseits nur oder vorWiegend‘durch Betrachtung ihrer
Herstellungsstatten, Vertriehsstidtten, Abnehmerkreise oder -
Verwendungszwecke zu behandeln hatten oder behandelt haben.

Es sind vielmehr, wie das auch das Berufungsgericht im
‘Rahmen seiner BErwdgungen mit Recht getan hat, die Ent-
scheidungen zu solchen Fdallen heranzuziehen, bei denen

es darum ging, ob zwischen den Beitrigen verschiedener
Herstellungsstufen einerseits und dem fertigen Stiick an-
dererseits durch besondere Umstinde in der Vorstellung des
Kiufers eine besondere'Beziehung hgrgestellt war.

Ein Teil dieser Entscheidungen vetrifft Palle, in
denen es darum ging, inwieweit fiir den Kidufer gewisser
Pertigwaren der Gedanke an das dazu verwendete Materisgl

!vorherrschend isgt, - woraques im Streitfall schlieBlich

auch das Berufungsgericht abgestellt hat. Aus diesem Grun-
de hat das Reichspatentamt in den auch vom Berufungsge-
richt angefiihrten Entscheidungen vom 15.April 1910
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geblich erachtet, ob bei dem fertiggestellten Gosamter-

" 13,.November 1954 zum vorliegenden Streitfall dem Hinweis
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(MuW 9, 322), vom 6.Januar 1914 (MuW 13, 517) und vom

31.Januar 1930 (B1PMZ 1930, 57), - die allerdings spéter
in der Entscheidung vom 30.Mai 1940 (MittDPatAnw 1940, ,
178) in Zweifel gezogen worden ist -, die Gleichartigkeit
von Rohtabak mit Tabakfabrikaten, von Schnelldrehstahl mit %;
den daraus hergestellten Werkzeugen und von kunstseidenem ig
Gewebe mit kunstseidenen Pertigwaren bejaht. Unter dem— 4
selben Gesichtspunkt hat es das Reichsgericht im Urteil E
vom 7.September 1942 - Saturn - (GRUR 1942, 538) als maB-

zeugnis (Waren aus Eisen und Stehl) nach allgemeiner Ver-
kehrsauffassung der Gedanke an den allein oder vorwiegend
verwendeten Werkstoff derart in den Hintergrund tritt, daB
er nicht mehr als fiir die Bestimmung der Warengattung mag- 4
gebend empfunden wird. Ebenfalls auf dem Gebiet der Stahl-
waren hat es der 2.Beschwerdesenat des Deutschen Patent-
amts in der Entscheidung vom %0.November 1953 (GRUR 1954,
128 = B1PMZ 1954, 51) zwar schlieBlich mangels Darlegung
der tatsiichlichen Voraussetzungen abgelehnt, aber doch
immerhin als erwdgenswert betrachtet, die Gleichartigkeit \
von Stahl in Stdben mit Brzeugnissen aus Stahl (Rasierklin- ™
gen) zu bejahen, falls es zutreffe, da8 die Hersteller von .
Fertigfabrikaten aus Stahl in einem beachtlichen Umfang e
ihre Brzeugnisse mit den Warenzeichen der Stahlproduzenten -3
versehen. Wiederum nur mangels einer solchen Darlegung "
der tatsdchlichen Voraussebzungen ist der 2 b - Beschwerde- ¢ J
senat des Patentamts dann auch in der Entscheiffung vom ?
der jetzigen Klagerin auf die Entscheidung vom 30.Novem-
ber 195% nicht gefolgt.- '

Andere, hier ebenfalls heranzuziehende Entscheidungenl§¥ i
betreffen Pdlle, in denen es um die Gleichartigkeit zwi-

schen dem Ganzen und seinenm Teilen ging. So hat das Reichs- -]
patentamt in der Entscheldung vom 14.0ktober 1935 (MuW 1936,.
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195) die Gleichartigkeit von Ndhmaschinen mit Binzelteilen
dazu bejaht, da sonst der Verkehr - angesichts der groBen
Bekanntheit des Zeichens fir die Einzelteile im gegebenen
Fall - zu Fehlschliissen beziiglich der Herkunft der Waren
kommen miisse. In den Urteilen des erkennenden Senats

I ZR 157/53 vom 11.November 1955 - Magirus - (GRUR 1956,
172./1757, insoweit nicht abgedruckt in BGHZ 19, 23) und

I ZR 38/56 vom 25.0ktober 1957 - Technika - igt die
Gleichartigkeit szwischen motorbetriebenen Gerdten und Mo-
toren schlechthin sowie die Gleichartigkeit zwischen opti-
schen und physikalischen Einrichtungen als Teilen von
GroBbaumaschinen und diesen Maschinen selbst nicht grund-
sdtzlich verneint, vielmshr darauf abgestellf worden,

ob nach der Verkehrsauffassung im ersten Fall dexr Motor,
im zweiten Fall die opbtische Einrichtung als bestimmend
fir das Wesen des ganzen Gerits angesehen wurde.

Ein ¥all einer dritten Art schlieBlich, der trotz sei-
ner Besonderheit dem Streitfall in vielem besonders nahe-
kommt , hat den Gegenstand des Uriteils des Reichsgerichts
vom 21.Mai 1935 - Trocklin — (MuW 1935, 326) gebildet.

Das Reichsgericht hat dort die Gleichartigkeit eines Im-
prégnierungsmittels fur Woll- und sonstige Webstoffe
einerseits mit imprédgnierten Textilfertigwaren, Web- und
Wirkstoffen andererseits mit Riicksicht darguf bejaht, dafB
das Zeichen des Imprignierungsmittels nach der besonderen
Art des Geschiaftsverkehrs seines Inhabers an den mit sei-
nem Hittel imprignierten Erzeugnissen der Spinnereien, We-
bereien und Verarbeitungsbetriebe in einem Schildchen mit
dem Auféruck dieses Zeichens erschien, so daB der Verkehr
beim Auftreten desselben Zeichens fiir Textilwaren selbst
in den Glauben versetszt werden wiirde, die Waren stammten
aus demselben Geschéfisbetriedb..’

RPN
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len aus der Rechtsprechung die Warengleichartigkeit unter
Beachtung von Umstédnden ertrtert worden ist, die sich
nicht so ohne weiteres in die oft verwendete, auf die
wirtschaftliche Bedeutung, die Verwendungsweise, die
Herkunft und die regelmdBige Verkaufsstédtte der Warem
abstellende Umschreibung des Begriffs der Warengleichar-

tigkeit im Sinne des Warenzeichengesetzes einordnen lassen. %

Darauf kommt es jedoch nicht an. Diese oft genannte Um-
schreibung des Begriffs ist lediglich eine aus dem Sinn
und Zweck der gesetzlichen Bestimmungen im Hinblick auf
typische Fédlle entwickelte Hilfe fiir die Aﬁwendung des
Gesetzes. Sie bringt nur Hinweise auf Umstdnde, die fiir
die Beurteilung der Warengleichartigkeit bhesonders hiu-
fig von Bedeutung sind, hindert aber nicht, Fdlle anderer
Art ohne Verwendung dieser Umschreibung unmittelbar aus
dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Bestimmungen zu be-
urteilen, so wie es das daher ohne Rechtsirrtum auch das
'Berufungsgericht tun durfte. Durch die Gewihrung des
Schutzes fiur eingetragene Warenzeichen und die Ausdebh-
nung dieses Schutzes auf die den angemeldeten Waren ‘
gleichartigen Waren will das Gesetz vérhindern, daB der
Verkehr Waren, die nicht aus dem Betrieb des Zeicheninha-
bers stammen, wegen eines daran angebrgchten gleichen
oder verwechslungsféhigen Zeichens als aus seinem Be-
trieb stammend ansehen konnte. Jede Beurteiluggkder Pra-
ge der Warengleichgrtigkeit muB daher darauf abstellen,
unter welchen Umstinden der Verkehr Waren, die ibhm mit
dem gleichen oder einem verwechslungsfshigen Zeichen ent-
gegentreten, als aus demselben Geschiéftsbetrieb stammend
ansieht. Bs steht nichis entgegen, dabei auBer den in der
iblichen Umschreibung des Begriffs genannten Umstinden

je nach. der Iage des Palles auch andere Umsténde in den
Vordergrund zu riicken, die den Verkehr zu dem Irrtum ver-
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anlassen konnen, unter dem gleichen oder einem verwechs-
lungsfdhigen Zeichen vorgelegte Waren stammten aus dem-
selben Betrieb. Es kann also, wie es die angefiihrten Ent-
scheidungen zeigen, auch darauf abgestellt werden, welche
Vorstellungen im Hinblick auf die Herkunft der Waren beim -
Kdufer dann ausgeldst werden, wenn bei Endprodukten der ihm
vorgelegten Art Marken des Ganzen und Marken der Teile oder
Marken der verschiedenen Herstellungsstufen, insbesondere
Marken des Materials odexr einer besonderen Materialbehand;
lung und Marken dexr Endfertigung in einer ihm auffallen-
den Weise in Konkurrenz treten. Auf die Verhdltnisse des
Streitfalls zugeschnitten besagt das: Zwischen einem Halb-
fabrikat (z.B.Hemdenstoff) und der daraus hergestellten
Fertigware (z.B.Oberhemden) kann Warengleichartigkeit im
Sinne des Warenzelchengesetzes bestehen, wenn das Zeichen
des Halbfabrikats nach den Geschéftsgepflogenheiten sei-
nes Inhgbers oder nach den Geschdftsgepflogenheiten der
ganzen Branche auch an der Pertigware erscheint, der Kiu-
fer der Pertigware die ihm daran entgegentretenden Zeichen
jedoch nicht nach ihrer Bedeutung fiir die verschiedenen
Fertigungsstufen auseinanderhédlt und der Kdufer deshalb
gleiche oder verwechslungsféhige Zeichen verschiedener
Kers%ellungsstufen an der Pertigware als Hinweis auf die
Herkunft der Ware aus demselben Geschédftsbetried auffas-
sen kann.

b) Kann demnach die Betrachtuﬁgsweise des Berufungs-
gerichis nicht als rechtsirrig bezeicbnet werden, so ge-
hort das Weitere, was aus dieser Betrachtungsweise heraus
zur Bejahung der Warengleichartigkeit im Streitfall fiihren
kann, an sich in das dem Tatrichter vorbehaltene Gebiet
der tatsdchlichen Feststellungen. Die vom Berufungsgericht
hierzu getroffenen Feststellungen kémnen jedoch trotz der
nur beschrinkten Moglichkeit ihrer Nachprifung in der Re-
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i visionsinstanz nicht als ausreichend angesehen werden,
i um das BErgebnis in allen Punkten zu tragen.
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i Das Berufungsgericht hdtte es bei seinen tatsdchli--
B chen Feststellungen darauf abstellen kidnnen, daB gerade &
* die Klagerin die aus ihren Stoffen hergestellten Fertigwa-
' ren mit ihrem Zeichen versehen 1&48%t, Das Berufungsgericht
greift jedoch in den Entscheidungsgriinden seines Urteils
auf diese im unstreitigen Tatbestand mitgeteilte Tatsache
nicht zuriick. Es fehlt daher im Berufungsurteil auch an
den weiteren Peststellungen, die bei Virwendung dieses
Gesichtspunktes notwendig gewesen wdren, némlich an Fest-
stellungen dariiber, ob gerade das Zeichen der Kldgerin ¢
wegen seiner Anbringung an der Fertigware auf den Verkehr
die Wirkung gehabt hat, daB gleiche oder verwechslungs-
fghige Zeichen anderer Herstellungsstufen an der Fertigwa-
re als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus dem Ge-

o schaftsbetrieb der Klégerin aufgefaBt werden konnten. Das
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A Revigionsgericht vermag von sich aus eine solche Feststel- =
lung nicht zu treffen. - "

Das Berufungsgericht stellt es vielmehr darauf ab, »
daB auf dem Textilgebiet ganz allgemein die Zeichen ver- O
schiedener Herstellungs- ynd Handelsstufen an den Fertig-
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waren erscheinen und die Kiufer der Fertigwaren diese Zei-

i

'ﬁi chen nicht nach ihrer Bedeutung fiir die einzelnen Wirt- ‘; 5
?Q schaftsstufen auseinanderhalten. Wiren die vomsBerufungs- ’f

ﬁ gericht dabei getroffenen Feststellungen unangreifbar, so %
%5 wirden damit im Streitfall fiir das Revisionsgericht bin- 4
% dend diejenigen tatsdchlichen Gegebenheiten des Verkehrs 35

festgestellt sein, deren Bedeutung fir die Bejahung der Ny
Warengleichartigkeit nach der Entscheidung zum Streitfall
vom 13.November 1954 und vor allem nach der dort in Bezug jﬁ.u
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genommenen_Entsohéidung vom %0.November 1953 auch das Pa-
tentamt nicht schlechthin verneint hat. Die sehr weitrei-
chenden PFeststellungen des Berufungsgerichts sind jedoch
ersichtlich ohne eingehende Priifung der tatsidchlichen Ver-
hdltnisse im einzelnen getroffen worden. Die Riige der Re-
vision, daB die Verkehrsauffassung, von der die Be jahung
der Warengleichartigkeit mafigeblich abhéngt, nicht vom Ge-
richt allein, sondern nur durch Befragung der beteiligten
Verkehrskreise hdtte festgestellt werden diirfen, ist hier
zumindest teilweise berechtigt. Wiirden dis vom Berufungsge-
richt getroffenen Féststellungen fiir das gesamte Textilge-
biet zutreffen und 'wiirde daher unter dem vom Berufungsge-
richt berangezogenen rechtlichen Gesichtspunkt auf dem ge-
samten Textilgebiet nunmehr die Warengleichartigkeit zwi- :
schen dem fertigen Stiick und den Beitridgen der verschiede- E
nen Herstellungs—- und Handelsstufen zum fertigen Stiick zu i
bejahen sein, so konate das zu weitreichenden Tolgen fiir |
die Warenzeichen auf diesem Gebiet fithren. Wie der 2a-Pe-
schwerdesenat des Patentamts in der Entscheidung vom

25.Juni 1957 (MittDPatAnw 1957, 168) fiir ein anderes Waren-

gebiet mit Recht betont hat, wiirde deshalb eine besonders

eingehende Priifung der Verkehrsauffassung erforderlich sein,

ehe eine solche weittragende Fegtstellung getroffen werden

+
.

.

<

c o

konnte. .

Zur Entscheidung des Streiffalls hitte es jedoch einer
fiir das ganze Textilgebiet giiltigen Feststellung gar nicht
bedurft. Es wire ausreichend, aber auch erforderlich gewe-
sen, 8ie Verhdltnisse und die Auffassung des Verkehrs auf
dem hier interessierenden besonderen Gebiet der Damen- und
Herrenwidsche festzustellen. DaB das Berufungsgericht nicht
so, sondern anders verfahren igt, deutet darauf hin, daB
es ohne ausreichende tabséchliche Unterlagen aus e inzelnen
Erscheinungen im Textilgebiet auf die Verhdiltnisse im ganzen
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Textilgebiet und von diesen zuriick auf die Verhdltnisse

in dem hier interessierenden Teilgebielt geschlossen hat.
Damit sind aber die so zustande gekommenen Feststellungen
des Berufungsgerichts filir das hier interessierende Teilge-
biet ebensowenig als ausreichend. anzusehen, wie sie es

Das bedarf jedoch einer Einschrinkuhg, sowelt es sich
um Qberhemden handelt. Denn insoweit konnen mit Riicksicht
auf den dem Berufungégericht vorliegenden ProzeBstoff und
auf die zu unterstellende eigene Bachkunds des Berufungs-
gerichts die Feststellungen {iber die Auszeichnung der Fer-
tigwaren mit den Marken verschiedenser Herstellungéstufen
und iiber die Resktipn der Kiufer auf diese Art der Aus-
zeichnung als ausreichend belegt gelten. Insoweit kann es
deshaldb auch abschlieBend rechtlich gebilligt werden, daB
das Berufungsgericht aus seiner Betrachtungsweise heraus
die Warengleichartigkeit zwischen den fiir die Kl&gerin ge- @
schiitzten Waren (Widschestoff) und den Oberhemden bejaht hat. jf‘

Dagegen fehlt es bisher an ausreichenden entsprechen-
den Feststellungen sowohl hinsichtlich der Damen— und Her-
renwidsche im allgemeinen als auch hinsichtlich der im
Klagantrag zu 1 besonders genannten Damenblusen und §gglgi;
anziige, so daB das angefochtene Urteil, soweit es andere
Waren als Oberhemden betrifft, schon aus diesem Grunde kei-
nen Bestand haben kanh. Bei der aus diesem und saus anderen
Grimden erforderlich wefdenden erneuten Verhandlung vor
dem Berufungsgericht wird zu kldren sein, ob die fiir die
Oberhemden ausreichend festgestellten Verhdltnisse der
Auszeichnung und ihres Binflusses auf die Vorstellungen
des Publikums auch bei den anderen in der Klage genannten
Waren vorliegen.
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4. Wenn die zeichenrechtliche Gleichartigkeit der von
der Kldgerin hergestellten Stoffe mit fertigen Waschestiicken
aus der Betrachtungsweise des Berufungsgerichts heraus des-
halb bejaht wird, weil die Pertigwaren auch mit den Marken
des Stoffes versehen werden und weil die Kdufer der PFertig-
waren die Bedeutung der Marken fiir die einzelnen Herstel-
lungsstufen nicht auseinanderhalten, so hdngt der Verbie-
tungsanspruch der Klédgerin als Inhaberin der Stoffmarke
gegen die Beklagten als Inhaber einer gleichen oder ver-
wechslungsfihigen Konfektionsmarke nach dem auch hierauf
anzuwendenden zeichen- und wettbewerbsrechtlichen Grundsatz
der Prioritdt weiterhin davon ab, seit wann diese Art der
Kenngeichnung der Pertigwaren und die Einstellung der Kaufer
dazu besteht unhd- seit wann daher die dadurch herbeigefiihrte
Gleichartigkeit gzwischen Stoff und Pertigware als gegeben
anzusehen ist. Wdren diese Voraussetzungen fiir die Bejahung
der Gleichartigkeit zwischen den Stoffen der Klégerin und
fertigen Wischestiicken erst zu einer Zeit eingetreten, als’
die Beklagtenbereits ihr Zeichen fiir fertige Wdschestiicke
angemeldet hatten, so stiinde der Kligerin mangels Prioritat
der Erstreckung ihres Stoffzeichens auf feritipge Waschestiicke
kein Verbietungsrecht gegen die Beklagten zu. Das Berufungs-
gericht hat diesen rechtlichen Gesichtspunkt nicht gepriift
und deshalb auch nicht die hierzi erforderlichen tatsich-
lichen Peststellungen getroffen. Das Revisionsgericht ver-
mag von sich aus diese Feststellungen nicht nachzuholen.
Soweit darauf abgestellt wiirde, dafl gerade die Klagerin die
aus ihren Stoffen hergestellten Fertigwaren mit ihrem Zei-
chen versehen 14B8t, fehlt es an ausreichenden Peststellun-
gen dariiber, seit wann sie das tut und seit wann der Ver-
kehr das an einem Widschestilick erscheinende gleiche odsr
verwechslungsfihige Zeichen einer anderen Herstellungsstu-
fe, insbesondere eines Konfektionirs, auf die Herkunft der
Ware aus dem Geschiftsbetrieb der Kligerin beziehen wirde.
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Soweit mit dem Berufungsgericht darauf abgestellt wird, g
daB auf dem hier interessierenden Warengebiet ganz allge- %
mein die Marken verschiedener Herstellungsstufen am ferti- %
gen Stlick erscheinen, fehlt es ebenfalls an Feststellungen Zi
dariber, seit wann das geschieht und seit wann der Verkehr
die HMarken der verschiedenen Herstellungsstufen nicht aus-
~einanderhdlt. Die Feststellung des Berufungsgerichts, daB

das "heute" so sei, ist dafiir zu unbestimmt.

Das angefochtene Urteil kann daher auch aus diesem
Grunde keinen Bestand haben, und zwar in diesem Punkté we- ‘
gen allér im Klagantrag bezeichneten Fertigwaren einschlief- i
lich der Oberhemden. Bel der erneuten Verhandlung vor dem
Berufungsgericht Wefdep die hier vermifiten Peststellungen
nachzuholen sein.

e

5. Wird die zeichenrechtliche Gleichartigkeit zwischen
Stoffen und den daraus hergestellten Fertigwaren mit dem
Berufungsgericht wegen der Kennzeichnung der Fertigwaren
mit den Stoffmarken und wegen der Einstellung der Kdufer
dazu bejaht, so'erhebt sich weiter die Frage, ob es fir
- den Verbietungsanspruch der Inhaber von Stoffmarken gegen
die Verwendung gleicher oder verwechslungsfdhiger Marken
fiir nachfolgende Fertigungsstufen von Bedeutung ist, daB
erst durch die Geschaftsgepflogenheit, die Stoffmarken an
den Fertigwaren anbringen zu 1assen,’die Gleichartigkeit
zwischen Stoff und Fe;tigware herbeigefihrt wi};d° Das Be-
rufungsgericht hat das an sich nicht verkannt. Es kommt
jedoch nicht nur, wie das Berufungsgericht anzunehmen
scheint und wmit Recht bejaht, darauf an, ob der Stoff-
hersteller seine Marken iiberhaupt an der Ferfigware an-
bringen lassen darf, sondern auch darauf, wie er das tut.
LE8t er seine Warke an der PFertigware anbringen, ohne aus-
reichend kenntlidh zu machen, daB sie sich nur auf den
Stoff bezieht, und fithrt er eben dadurch die zeichenrecht-
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liche Gleichartigkeit des Stoffes mit der Fertigware her-
bei, so kann das ein VerstoB gegen allgemeine Grundsétze
des lauteren Wettbewerbs sein (§ 1 UWE) und zur Folge ha-
ben, daB ihm trotz der zeichenrechtlichen Gleichartigkeit
von Stoff und Fertigware und der darauf beruhenden Ausdeh-
nung seines formalen Zeichenschutzes auf die Pertigware
ein Verbietungsanspruch gegen die Verwendung gleicher oder
verwechslungsfihiger Marken fiir die Pertigware aus sachli-
chen @Griinden des allgemeinen Wettbewerbsrechis nichi zu-
steht (vgl. RG Mu¥W 1935, 326, 328). Insoweit liegt daher
den auf das allgemeine Wettbewerbsrecht verweisenden Aus-
filhrungen der Revision und den in diese Richtung zielenden
Hilfsantragen der Beklagten zur Klage und zur Widerklage
ein richtiger Gedanke zugrundeé.

Ob unter diesem Gesichtspunkt trotz zeichenrechtlicher
Warengleichartigkeit der Verbietungsanspruch des Zeichen-
inhabers entf#llt, hingt von den Umsténden des einzelnen
Falles ab. DaB im Streitfall die Klégerin auf eine wetthe-
werbswidrige Ausdehnung des Schubtzes ihrer Stoffmarke auf
die aus dem Stoff hergestellten Fertigwaren ausgegangen wi-
re, kenn den Feststellungen des angefochtenen Urteils
nicht entnommen werden. Das Berufungsgericht stellt aber,
wie bereits mehrfach zu bemerken war, gar nicht auf das
Geschéaftsgebaren der Klégerin, sondern auf die Verhdlinis-
se auf dem Textilgebiet im allgemeinen ab. In dieser Hin-
sicht konnte den Ausfithrungen des Berufungsgerichts, daB
auf dem Textilgebiet die Btoffqualitsat vielfach von sehr
groBer Bedeutung flir den Wert und Preis des fertigen Sticks
sel und .daB daher sowohl der Verbraucher wie der Stoffher-
steller ein Interesse an der Anbringung der Stoffmarke
an der Fertigware hdtiten, die aus den Griinden zu 3 b wie-
derum auf Oberhemden zu beschréinkende Feststellung zu ent-
nehmen sein, daB es verkehrsiiblich und nicht wettbewerbs-
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widrig sei, Oberhemden mit den Stoffmarken zu versehen,
ohne ausreichend kenntlich zu machen, worauf sie sich
beziehen. Da jedoch die Ausfihrungen des Berufungsgerichts
nicht unter dem hier erorterten rechtlichen Gesichtspunkt
gemacht sind, wird das Berufungsgericht bei der ohnehin
erforderlichen erneuten Verhandlung auch hierauf nochmals
einzugehen haben und den Parteien Gelegenheit geben miis-
sen, dazu Stellung zu nehmen. Hinsichtlich der anderen in
der Klage bezeichneten Waren - auBer Oberhemden - konnte
eine ausreichend begriindete Feststellung zu dieser Frage
den Ausfiihrungen des Berufungsgerichts schon aus den zu 3 b
genamnten Griinden nicht entnommen werden.

III.'Wie.vorsorglioh bemerkt sei, wird das Berufungs-
gericht nicht gehindert sein, bel der erneuten Verhandlung
der Sache den Unterlassungsansprueh der Kligerin und ins-
besondere die FPrage der Warengleichartigkeit der von ihr.
hergestellten Stoffe mit Fertigwaren auch unter anderen
Gesichtspunkten zu prﬁfén als unter dem bisherigen, hier
unter II erdrterten Gesichtspunkt. Das Revisionsgericht ver-
mag dies nicht von sich aus zu tun, da es im angefochtenen
Urteil an den dazu erforderlichen tatsidchlichen Feststel-
lungen feblt. So kenn das Revisionsgericht insbesondere
nicht auf den im landgerichtlichen Urteil angeschnittenen,
im Berufungsurteil aber nicht iibernommenen Gesichtspunkt
eingehen, ob etwa die Stoffe der Klégefin und die daraug
hergestellten Fertigwaren nur fiir einen anspruchsvolleren
Kundenkreisg in Betracht kommen und daher vorwiegend in be- -
sonderen Spezialgeschaften vertrieben werden, die fiir die-
sen Kundenkreis neben Fertigwaren iiblicherweise in einem
ins Gewicht fallenden Umfang Stoffe zur MaBanfertigung be-
reithalten, so daB dann fiir die Beurteilung der Waren-
gleiohartigkéit gwischen Stoff und Pertigware auch die

Merkmale der gleichen wirtschaftlichen Bedeutung, der glei- i

chen Verwendungswelse und der gleichen Vertriebsstitte ge-
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geben waren. Auch hier wiirde librigens wiederum zu priifen
sein, ob die Verhidltnisse bei den Obernemden die gleichen
sind wie bei anderen Stiicken der Herren- und Damenwische,

.insbesondere bei Damenblusen und Schlafanziigen.

Sollte das Berufungsgericht die Warengleichartigkeit
zwischen den von der Kldgerin hergestellten Stoffen und
fertigen Waschestiicken nunmehr unter anderen Gesichtspunk-
ten bejahen, so wiirde der Hilfsantrag der Beklagten, sie
zur Unterlassung ihrer’' Kennzeichnung der Fertigware nur
zu verurteilen, wenn sie nicht klarstellen, worauf sich
die Kennzeichnung %ezieht, seinen unmittelbaren Zusammen-
bang mit dem Rechtsgrund der Unterlassungsvgrpflichtung
verlieren. Aber auch wenn das Berufungsgericht die Waren-
gleichartigkeit erneut unter dem'bisherigen Gesichtspunkt
bejahen sollte, wiirde der Hilfsantrag der Beklagten nicht
aguf -eine bloBe Einschriénkung ihrer Verurteilung hinauslau-
fen, sondern einen bisher nicht gegebenen und im Rahmen
des Klaganirags daher auch nicht zu beurteilenden Sachver-
halt unterschieben.

IV, Fuir den Fall, daB das Berufungsgericht ermeut zur
Bejahung der Warengleichartigkeit zwischen den von der
Kldgerin hergestellten Stoffen und den im Xlagantrag zu I
genannten Fertigwaren gelangt, wird zu dem von der Beklag-
ten zu 2) erhobenen Verwirkungseinwand bemerkt, daB das
Berufungsgericht diesgen Einwand su Recht zuriickgewiesen
hat und daB die von der Revision dagegen erhobenen Riigen

" unbegriindet sind.

Das Berufungsgericht legt in rechtlicher Hinsicht sei-.

nen Ausfithrungen die Entscheidung des erkennenden Senats
vom 15.Juni 1956 - Hausbiicherei — (BGHZ 21, 66, 78 ff) zu-
grunde und sieht in tatsdchlicher Hinsicht den Verwirkungs-
einwand dadurch als ausgerdumt an, da8 die Klsgerin am
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10. August 1951, noch ehe die Beklagten einen schutzwiirdigen
Besitzstand an ihrem Zeichen %Nicoline" auch fiir die im
Klagantrag zu I genannten Fertigwaren erworben haben konn-
ten, durch die Erhebung des Widerspruchs gegen die Anmel- 2
dung des spater unter Nr.672 901 fiir die Beklagte zu 2) ein- ¥
getragenen Zeichens "Nicoline" gegeniiber beiden Beklagten :
geniigend klar zum Ausdruck gebracht habe, daB sie die Be-
nutzung dieses Zeichens filr die streitigen Fertigwaren nicht
dulden werde. Der Begitzstand, den die Beklagten seit 1938
an ihrem Zeichen "Nicoline" hinsichtlich der damals fir sie
eingetragenen und von ihnen hergestellten anderen Waren er-
langt hatten, kann nicht, wie die Revision es will, und zwar'f
auch nicht im Wege einer Intereséenabwégung, als ein Besitzr.;
stand auch hinsichtlich der erst im Jahre 1950 neu hinzuge-
nommenen streitigen Waren behandelt werden.

C. Der Brfolg der Klaganspriiche zu II 1 und zu IIT,
die nunmehr beide auf Binwilligung in die Loschung oder
Teilldschung von Warenzeichen der Beklagten gerichtet sind,
sowie umgekehrt der Erfolg der Widerklage bdngen im wesent-
lichen von dem Erfolg des Klageanspruchs zu I und dem Ergeb-
nis der dazu noch angustellenden Erorterungen ab. Zu beson-
deren Bemerkungen geben diese Anspriiche zur Zeit keinen An- \
laB.

Der Klaganspruch zu IT 2, die Beklagle zu 1) zur Zu-
ricknahme ihres Widerspruchs gegen die neue Anmeléhng des
Wortzeichens "Tricoline" der Klégerin zu verurteilen, wird
in der erneuten Verhandlung vor dem Berufﬁngsgericht nun-
mehr der erforderlichen besonderen Priifung zu untersziehen
gsein, und zwar sowohl in verfahremsrechtlicher wie in
sachlich-rechtlicher Hinsicht. In verfahrensrechtlicher
Hinsicht wird zu § 6 Abs.2 WZG Stellung zu nehmen sein.

In sachlich-rechtlicher Hinsicht hat die Beiziehung der
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Akten des Patentamts in der Revisionsinstanz ergeben,daB
der Gegenstznd dieses Anspruchs zu einem erheblichen Teil
ein ganz anderer ist als der in den Tatsacheninstanzen
bisher .allein erdrterte Gegenstand der iibrigen Klagansprii-
che. Es handelt sich bei diesem Anspruch darum, daB die
Klggerin die Bintragung ihres bisher nur fiir Stoffe ein-
getragenen Zeichens "Pricoline" gegeniiber der Beklagten
zu 1) nunmehr auch fiir eine Anzahl von Pertigwaren durch-
setzen will, Darunter befinden sich zum einem Teil Waren;
die bereits in den Warenverzeichnissen der Zeichen

Nr. 50% 002 und 606 956 der Beklagten zv 1) enthalten

und bisher iiberhaupt nicht Gegenstand der Erdrterungen

in diesem Rechtsstreit gewesen sind, - 2zu einem anderen
Teil aber gerade die Waren, fiir welche die Kligerin nach
ihren anderen Antridgen in diesem Rechtssireit bereits un-
ter dem Gesichlspunkt der Warengleichartigkeit den Schutz
ihrer fiir Stoffe eingetragenen Zeichen "Tricoline"

Nr. 322 868 und 354 850 in Anspruch nimmt. BEs werden da-
mit Pragen aufgeworfen, wie sie zum Teil bereiits in der
Entscheidung des Reichsgerichts vom 12.November 1942

= Durus - (GRUR 194%, 89) behandelt worden sind. Die Uber-
tragung dieser Entscheidung auf den Streitfall wiirde im
wesentlichen bedeuten, daBl der Kldgerin die Hintragung
ihres bisher fir Stoffe eingetragenen Zeichens "Tricoline"
auch fiir die mit den Stoffen gleichartigen Pertigwaren

zu ermoglichen wire, sofern ihr auch hinsichtlich dieser
Fertigwaren die Prioritdt zusteht, - daB ihr aber die
Ausdebnung ihres Zeicheng auf weitere, diesen Fertigwaren.
ihrerseits gleichartige Fertigwaren zu versagen wire, wenn
sie damit in den Schutibereich der Zeichen der Beklagten
zu 1) fir die dazu engemeldetén oder den angsmeldeten
gleichartigen Waren eindringt. Zu den damit aufgeworfe-
nen sachlich-rechtlichen Fragen abschlieBend Stellung

zu nehmen, sieht der Senat jedoch bei dem derzeitigen
Stand des Rechtsstreits noch keinen AnlaB.
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D. Nach alledem war das angefochtene Urteil aufzu-
heben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Ent-
gcheidung an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen.

Wilde Christoph Weiss Spreng Loscher
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