Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

WZG § 11 Abs. 6

Panda-Bar

1. Zur Frage von fiir die Verkehrsauffassung iiber die
Zeichenidentitdt unerheblichen kleinen Anderungen in der

Benutzungsform gegeniiber der Zeicheneintragung.

2. Abwandlungen von Warenzeichen, die durch sachliche Griinde
der Benutzung hervorgerufen werden, kdnnen auch dann als
"durch den praktischen Gebrauch geboten" im Sinn der
Rechtsprechung des Senats zum Benutzungszwang anzusehen
sein, wenn die hierfiir maBgebenden Griinde bereits zur

Zeit der Zeichenanmeldung bestanden und absehbar waren.
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Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die
mindliche Verhandlung vom 19. Marz 1987 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter
Dr. Piper, Dr. Erdmann, Dr. Teplitzky und Dr. Mees

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Klagerin wird das
Urteil des 20. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts Diisseldorf vom

22, Januar 1985 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung - auch iiber
die Kosten der Revision - an das

Berufungsgericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klagerin ist Inhaberin des am 3. Mdrz 1967 beim
Deutschen Patentamt angemeldeten und am 1. August 1968 fiir
Schuhwaren eingetragenen Wort-Bild-Zeichens Nr. IR .9D
"panda" (Schriftzug mit Pandabér):

oanda
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Die Beklagte ist Inhaberin des am 29. Februar 1980
angemeldeten und am 26. Mai 1981 u.a. fiir Schuhwaren und
Pelzstiefel eingetragenen Warenzeichens Nr. (B .0
"canda" in Negativschrift auf einem schwarz-weiflen
rechteckigen Feld.

Die Klagerin nimmt die Beklagte auf (Teil-)L6schung
ihres Warenzeichens Nr. Wil .9l fiir Schuhwaren und
Pelzstiefel in Anspruch. Die Kldgerin h&lt die Zeichen fiir

verwechslungsfdhiqg.

Gegeniiber dem Einwand der L&schungsreife ihrer Zeichen
wegen Nichtbenutzung beruft sich die Kladgerin auf eine fort-
laufende Zeichenbenutzung auf Briefkopf, Post-Freistempler,
Absenderangaben und Schaufensteraufstellschildern (alle in
Form der Anlagen 3 und 4), ferner auf Einlegesochlen (Anlage
B 1l):

Baline o
\

Anlage 3 und 4

Anlage B 1

Die bei diesen Benutzungsformen vorgenommenen Anderungen

gegeniiber der eingetragenen Zeichengestaltung seien, so hat
die Kldgerin vorgetragen, durch den praktischen Gebrauch des
Zeichens erforderlich geworden; fiir die Einprdgung in Leder



oder den Gufl in Polyurethan habe der Bdr vom "p" getrennt
werden miissen, um Bild und Buchstaben hinreichend erkennbar
zu machen. Die Kladgerin beansprucht ferner den Schutz der
Bezeichnung "panda" als - so seit 1975 benutzte - besondere
Geschdftsbezeichnung, die sie iliberdies 1982 in ihre volle

Firmenbezeichnung aufgenommen habe.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen; die Berufung
der Kldgerin blieb ohne Erfolg. Mit der Revision verfolgt
die Kldgerin ihren LOschungsantrag weiter. Die Beklagte

beantragt, die Revision zuriickzuweisen.

Entscheidungsgriinde

I. Nach Auffassung des Berufungsgerichts kann die
Loéschungsklage nicht auf die Kennzeichnung "panda" als
besondere Geschaftsbezeichnung im Sinn des § 16 Abs. 1
UWG gestiitzt werden, weil die Unterlagen, die die Klégerin
als Belege fiir eine solche prioritdtsdltere Benutzung
vorgelegt habe, nicht ausreichend seien. Der L&schungs-
antrag, so hat das Berufungsgericht weiter ausgefiihrt,
kénne auch nicht auf das prioritdtsdltere Warenzeichen
Nr. Wl . @B gestiitzt werden; das Zeichen sei 18schungsreif.
Dabei kdnne offenbleiben, ob die Gestaltungsform gemahB
Anlage B 1 innerhalb der Fiinfjahresfrist benutzt worden sei,
da sie - wie auch die Gestaltungsform nach Anlagen 3 und 4 -
jedenfalls nicht als rechtserhaltende Benutzungsform

angesehen werden kbnne. Abweichungen von der Eintragung in



die Zeichenrolle seien nur dann unschddlich, wenn damit eine
bestimmungsgemédBe und verkehrsiibliche oder eine durch den
praktischen Gebrauch gebotene Benutzung des Warenzeichens
erfolge. Das sei hier nicht der Fall, da die angeblichen
Griinde fiir die spdtere Abweichung der Benutzungsform von der
eingetragenen Zeichengestaltung bereits zum Zeitpunkt der
Zeichenanmeldung bestanden hdtten, also schon bei Festlegung
der anzumeldenden Gestaltung hdtten beriicksichtigt werden
kénnen und miissen; sie seien folglich nicht erst durch den

praktischen Gebrauch des Zeichens erforderlich geworden.

Die Revision hat Erfolg, soweit sie sich gegen die
zeichenrechtliche Beurteilung des Berufungsgerichts
richtet.

II. Keinen rechtlichen Bedenken begegnet, daB das
Berufungsgericht einen Anspruch der Klédgerin aus § 16
Abs. 1 UWG fiir unbegriindet gehalten hat, weil die Benutzung
des Klagezeichens als prioritdtsdltere besondere Geschdfts-~
bezeichnung der Kldgerin nicht hinreichend belegt sei. Die
Beurteilung des Berufungsgerichts, daf8 der Gebrauch des
Klagezeichens in und nach Mafigabe der vorgelegten Unterlagen
von den beteiligten Verkehrskreisen nicht als Benutzung
einer besonderen Geschédftsbezeichnung der Kldgerin aufgefafit
werde, ldBt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Das
Berufungsgericht konnte ferner ohne Rechtsverstof die
vorgelegten fiinf Bestellschreiben mit der Adressierung
"panda" in Alleinstellung beziehungsweise zusammen mit der
Firma der Kl&gerin als nicht ausreichend ansehen, um zu



belegen, daB ein beachtlicher Teil der beteiligten
Verkehrskreise die Bezeichnung "panda" als besondere
Geschdftsbezeichnung der Kldgerin verstehe. Den im
Schriftsatz vom 20.11.1984 angebotenen Beweis brauchte das
Berufungsgericht nicht zu erheben; er bezog sich allgemein
auf die Benutzung von Hauptwarenzeichen auch als besondere
Geschdftsbezeichnung, jedoch nicht auf das konkrete
Verkehrsverstédndnis der fraglichen "panda"-~Benutzungs-

formen.

III. Dagegen konnte das Berufungsgericht nicht
bereits aus Rechtsgriinden eine rechtserhaltende Benutzung
des Warenzeichens Nr. {BF.BR der Kligerin ausschliefen.

1. Entgegen der Auffassung der Revision ist es
allerdings nicht zu beanstanden, wenn die Priifung durch das
Berufungsgericht, ob eine rechtserhaltende Benutzung des
Klagezeichens erfolgt sei, ihren Ausgangspunkt bei der
Benutzungsform gemdf Anlage B 1 nimmt. Diese Form ist nach
den Feststellungen des Berufungsgerichts zwar von der
eingetragenen Form des Klagezeichens weiter entfernt als die
Benutzungsform gemdf Anlagen 3 und 4, sie stellte zugleich
aber die einzige zeichenmdBige Benutzung an der Ware selbst
dar.

2. Bei der Beurteilung der Benutzungsform gemésB
Anlagen 3 und 4, also der dem Klagezeichen nach den Fest-
stellungen des Berufungsgerichts ndher stehenden Form, deren

Benutzung im maBgeblichen Fiinfjahreszeitraum das Berufungs-



gericht unterstellt hat, ist das Berufungsgericht zutreffend
davon ausgegangen, daB zur Feststellung, ob Zeichen-
abwandlungen als rechtserhaltende Benutzungsformen anerkannt
werden kénnen, grundsdtzlich zundchst zu priifen ist, ob die
fragliche Abwandlung des Zeichens durch den praktischen
Gebrauch geboten ist (BGH, Urt. v. 4.7.1980 - I ZR 56/78,
GRUR 1981, 53, 54 - Arthrexforte; Urt.v. 10.7.1981

- I ZR 124/79, GRUR 1982, 51 - Rote-Punkt-Garantie; Urt. v.
20.6.1984 - I ZR 60/82, GRUR 1984, 872 - Wurstmithle). Das
setzt jedoch voraus, daB es sich iliberhaupt um eine fiir die
Frage der Zeichenbenutzung relevante Abwandlung handelt und
nicht nur um solche kleinen Anderungen, die fiir die
Verkehrsauffassung iiber die Zeichenidentitdt unerheblich
sind (vgl. BGH, Urt. v. 12.7.1984 - I ZR 2/82, GRUR 1985,
46, 48 - IDEE-Kaffee, zu dort vom Berufungsgericht als
unerheblich erachteten Anderungen). Angesichts der hier in
Frage stehenden geringen Abweichungen der Benutzungsform
gemdfB Anlagen 3 und 4 zur eingetragenen Gestaltung, die das
Berufungsgericht selbst als nicht so groB bezeichnet hat wie
im Verhdltnis zwischen Klagezeichen und Benutzungsform gemaf
Anlage B 1, hdtte das Berufungsgericht zundchst priifen
miissen, ob die hier in Frage stehende Abweichung mit der
Versetzung des unverdnderten Bdren vom "p" um wenige
Millimeter auf den Rand des Warenzeichens als fiir die
Verkehrsauffassung iiber die Zeichenidentitdt relevante

Abwandlung des Klagezeichens anzusehen ist.

3. Aber auch unabhdngig von der Frage, ob die

Benutzungsformen nach Anlagen 3 und 4 zeichenrechtlich



relevante Abwandlungen von der Eintragungsform des
Klagezeichens aufweisen, kann das Berufungsurteil keinen
Bestand haben. Denn das Berufungsgericht hat rechtsirrig
alle Benutzungsformen nach Anlagen B 1 sowie 3 und 4 als
willkirlich und nicht durch den praktischen Gebrauch geboten
angesehen. Nach Auffassung des Berufungsgerichts waren diese
Abwandlungen, die auf Schwierigkeiten mit den Materialien
Leder und Polyurethan beruhen sollen, bereits bei der
Anmeldung des Warenzeichens voraussehbar; sie h&tten deshalb
bereits von vornherein bei der Anmeldung beriicksichtigt
werden konnen und miissen. Dem kann nicht beigetreten werden.
Eine solche Einschrdnkung der durch den praktischen Gebrauch
gebotenen Abwandlungen von Warenzeichen auf allein zur Zeit
der Anmeldung noch nicht voraussehbare Umstdnde ist sachlich
nicht gerechtfertigt und 188t sich auch der Rechtsprechung
des Senats nicht entnehmen. Die angefiihrte Rechtsprechung
dient einer Objektivierung der Abgrenzung sachlich gebotener
von rein willkiirlichen Abwandlungen; den praktischen
Gegebenheiten und den Erfordernissen einer angemessenen
Zeichenbenutzung soll dadurch Rechnung getragen werden.
Dabei standen in der Rechtsprechung zwar die sich erst nach
der Zeichenanmeldung ergebenden Entwicklungen, wie etwa eine
durch den Zeitgeschmack nahegelegte Modernisierung des
Zeichens in Schrift und Bild, im Vordergrund (vgl. BGH, Urt.
v. 31.5.1975 - I 2R 28/73, GRUR 1975, 135, 137 - KIM-Mohr).
Doch wurde auch - ohne zeitliche Einschradnkung - auf etwa
notwendige Anpassungen an Verpackungsformen u.d. verwiesen
(vgl. BGH, Urt. v. 4.7.1980 - I ZR 56/78, GRUR 1981, 53, 54
- Arthrexforte). Eine solche zeitliche Einschrdnkung, wie




sie das Berufungsgericht vornimmt, hdtte auch eine vom Sinn
und Zweck des Benutzungszwangs nicht gebotene Beschrdnkung
in den Gestaltungsm8glichkeiten der Warenzeichen wie auch in
den Benutzungsformen zur Folge. Denn sachliche Griinde, die
im praktischen Gebrauch eines Warenzeichens dessen
Abwandlung veranlassen k&nnen, werden hdufig schon zur Zeit
der Warenzeichenanmeldung erkennbar sein, so daf der
Anmelder - nach der Auffassung des Berufungsgerichts - bei
der Gestaltung seines Zeichens praktisch bereits alle
theoretisch denkbaren Gebrauchsméglichkeiten beriicksichtigen
miifte, obwohl sie vielleicht niemals zum Tragen kommen
werden. Das hdtte eine nicht vertretbare Beschradnkung in den
Gestaltungsmdglichkeiten von Warenzeichen einerseits und in
den Benutzungsformen andererseits zur Folge. Abwandlungen
von Warenzeichen, die durch sachliche Griinde der Benutzung
hervorgerufen werden, koénnen deshalb auch dann als "durch
den praktischen Gebrauch geboten" im Sinne der Recht-
sprechung des Senats anzusehen sein, wenn die hierfiir
mafigebenden Griinde bereits zur Zeit der Zeichenanmeldung

bestanden und absehbar waren.
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IV. Das Berufungsurteil konnte danach keinen Bestand
haben; es war aufzuheben und der Rechtsstreit zur
anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch iiber die
Kosten der Revision - an das Berufungsgericht

zurickzuverweisen.

v. Gamm Piper Erdmann

Teplitzky Mees



	BUNDESGERICHTSHOF

	IM NAMEN DES VOLKES URTEIL

	2



	■&anda

	3

	4

	5

	6

	7

	8

	9



