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Verkiindet
am 8. Februar 1958
7ugs Just.Angest.
als Urkundsbeamter der
Geschiftgstelle
Im Namen desgs Volkes
Tn dem Rechﬁsstreit

der Firma WEE AG, D y. vertreten durch den Vorstand

Rarl VD, 7 s Allec W,

Beklagten und Revisiongklégerin,
"~ ProzeBbevollméichtigter: Rechtsanwalt Pref. Tr. GEND -

g e gen
die Firma Hans Scﬂw Chemische Fabrik, HEENNED-CGD.
B ; ;
- | Klégerin und Revigionsbeklagte,

- Prozefbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (P -

‘hat der Frste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs

auf die mindliche Verhandlung vom 8. Fobruar 1958

unter Mitwirkung der Bundesrichter Prof. Dr. h. co Wilde,
Ur. Birnbach, Dr. Bock, Tr. WeiB und Dr. Spreng

fiir Recht erkannt:

Tie Revision der Beklagten gegen das Urteil
des 3, Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandes—
gerichts zu Hamburg vom 20, Dezember 1956 wird auf
Kosten der Beklagten zurtickgewiesen. '

Von Rechts w;gen :
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Tatbestand:

Tie Klédgerin ist Hefstellerin von Haarpilegemitteln.
g@ie vertreibt ihre Erzeugnisse im Bundeegebiet und im
Ausland an Friseure und an das verbrauchande Publikum und
ist Inhaberin zahlrcicher Warengcichen. Fg handelt sich
- dabei um Wort-, Bild- und zusemmengesctzte Zeichen, in
: denen vor allem das Wort "SchlllP" und das schwarze
Schattenbild eines von der Seite geschenen Kopfes vor-
kommen. AuBerdem besitzt die Klégerin zahlreiche Doppel-
kopf-Bildzeichen von Ménner— und Frauenkdpfen. Bei der
Werbung benutzt die Klégerin hauptsédchlich das Zeichen
Kr. 87 486, das die Rfilhouette eines nach links gerich-
teten Miunerkopfes mit markanten Gesichtszilgen und stark
gewelltem™Haar zeigt.'

Tie Beklagte vertreibt haarkosmetische Mittel und
Gerédte. Sie benutzt als Kennzeichen ihrer Firma =2in kom-
biniertes Wortbildzeichen, das fir sie mzhrifech als Wa-
renzeichen eingetragen ist. Tieses sog. "WEP'-Zcichen
wird gebildet durch einen Kreis, in dcssen linker oberer
Hédlfte sich der SchattenriB eines nach links gerichieten -
Frauenkopfes befindet, Von dem Kopf aus ist das Haar in
vier gleichméBigen waagereccht verlaufenden wellenfsrmigen
Tinien dargesiellt. Larunter sieht in starker Blockschrift
mit groSen Buchsiaben das Wort "VEP".

Zwigschen den Parteien isi es bereits frither zu
Streitigkeiten wegen ihrer Kennszeichnungsrechte gekommen.
Sie filhrten zu einer von der Klégerin im Jahre 1938 erho-
benen Klege, die folgenden Anirag zum Gegenstand hatte:
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.) die Beklagte zu verurteilen, es zu unter—
lassen, Parfimerien, &therische le, Seifen,
Wagch~ und Bleichmittel, Tauerwellfliissig~
keiten, Tabletten oder Pulver oder dereun Ver~
packung cder Umhiillung mit einem Warenzeichen
zu verschen, das einen schwarzen Kopf auf
hellem Grunde zeigt, sei es auch unter Bei-
figuug einer stilisierten Haarstrihne und/
oder des Wortes "W@J§' sowie ein solches
Zeichen auf Ankiindigungen, Preislisten,
Empfehlungen, Rechnungen oder derglelchen

zu verwenden;

agtrustellen, daB dle Beklagte verpfllchtet
sei, ihr allen Schaden zu ersetzen, der 1hr
durch die Zuw1derhandlung gegen die Verpflich-
tung zu 1), insbesondere avch durch das pateni-
amtliche Widersprucheverfahren 8% 9 911/34 WZ
entstanden sei.

™
Q
~

In der Berufungsinsianz wurde noca ein Hilfsantrag
gestellbt, Es handelte sich hiecrbei um eine Anderung des An-
trages zu 1) in der Form, d28 hinter dem Worte "V(@JP"
die Worte eingefiigt waren: "oder Wellin, sofern nur ein
erkennbarer schwarzer Xopf dabei venuigt wird®.

Nie Klage wurde in s@milichen Instanzen abgewiesen,
das Urteil des Reichsgerichts wurde am 6. Januar 1940 ver-
kilndet.

Nach vorausgegangenem Schriftwechsel schlogsen die
Parteien am 1, Juli 1953 einen umfassenden Vexirag ilber
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die Abgrenzung ihrer Warenzeichenvechte, in dem auch Unter-

lagsungs— und Ubertragungspflichten vereinbart wurden. Der
§ 3 dieses Vertrages lautet:

nSchwarzkopfi verzichtet auf die Benutzung
von Warenzeichen mit der Silbe "-well" und
ist bereit, der Wella eine Erklérung zu
. Ubeyreichen, in der Sch@llP avsfiihrt,
daB Zeichen mit der Silbe "-well" in ergiex
Linie einen Hinweis guf Wl darstellen
und deshald von Sch@illllD nicht verwendet
werden. Unberthrt davon bleiben Wortverbin~
dungen mit "-welle® und "-~wellen'.

W@ crkennt an, daB alleihstehende, stili-
sierie, dunkle Kopfsilhouetien auf Erzevgnisse

von Scl hinweisen. Deshalb wird sich

Wella hinsicnilich ihres Firmenzeichens - Frauen-

kogﬁsilhouette mit wallendem Haar ~ siets an die

ﬁn{zcheidung des Reichsgerichts vom 6. Janvar 1940
a en!l° .

Kurz vor AbschliuB dieser-?ereinbarung hatte die

Klsgerin die Zeichen Nr. 650 286 und 665 978 zur Eintragung

in die Zeichenrolle angemeldet. Das erstgenennte Zecichen
zeigt die schwarze Silhouette eines nach links aufwédrts
gewandten Frauenkopfes, desser lange Heare lockig bis

zur H6he der Schulter herabfallen. Das'am 3. Judi 1953
angemeldete Zeichen wurde am 26. Juni 1954 fiir die Waren
der Klassen i bis 41 eingetragen. Das Zeichen Nr. 665 978
zelgt die Silhouette eines sitark sivilisierten Kopfes mit
grob gestaltetem Gesicht, von dessen Hinterkopf drei
gleichméiBig dicke Schweife nalbkreisartig herunterhéngen.

Die Beklegte meldete im Jahre 1954 unter Nr. ' -
1} 4974/34 Wz ein neues Warenzeichen .an, bei dem in ginem

i
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Kreis in der oberen HElfte die Buchgtaben Ha We stehen,
wihrend in der wyteren HElfte das alte "WEB"~Zeichen

gingeovdnet ist. AuBerdem meldete die Beklagte unter Nr. ] R
6075/3A Wz ein Zeichen an, das aus dem alten "WEEP"- ' ;f
Zeichen dadurch abgewandelt ist, dz2 das Wort "WEEP"
fenlt und die Zeichnung verhiltniemiBig grier in die =:
Mitte des Xreisesg geriickt ist. SchlieBlich meldete die g
Beklagte unter Nr. W 6014/34 Wz ein weiteres 7Zcichen an, ‘ "
das aus dem vorgenanuien Zeichen dadvurch abgewandeld ist, . =-j.":::
daB die Frauenkopf-Silhouette schrig nach oben blickend ) ‘5;.;
im oberen Teile des Kreiges angeordnet ist und die sti- - :'1"_"':i
lisierien Hoarwellen senkrecht herabfallen. Die Klégerin S
evhob gegen die drei Anmelduviigen Widerspriiche beim Patent- ':‘
amt, iber die bis zum Schlusse der letzten Tatsachenver- r -

handlung aoch nicht entschieden war.

In einem Schriftwechsel vor Einleitung des Rechits-
streits verlangte die XlHgerin von der Beklagten die Zu~
rlicknaime ihrer neuen Zaichenenmeldungen, die Beklagte
von der Kldgerin die Loschung ihrer Warenzeichen Nr.

659 286 und 665 978.- Dem beiderseitigen Verlangen wurde
nicht entsprocher,

Die KigBgesin nat daraufhin Klage erhoben, und nach-

dem sich weltergehende Kiagenirédge erledigt natten, bean-
tragbs
die Beklagie zu verurieilen, die von ihr unter
dem Aktenzeichen W 4974/34 Wz, W 6014/34 Wz,
W 6015/%4 Wz beim Devtschen Patentamt eingereich-
ten Werenzeichenamme ldungen zuriickzunehmen.

el v p &+
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Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuwcisen. Gleichzeitig hat sie Wider-
klage erhoben mit dem Antrage,

die Beklagte zu verurteilen,

in die Iachung der unter Nr. 659 286

und 665 978 in die Zeichenrolle dés

Deutschen Patentamis eingetragenen Waren—

zeichen einzuwilligen.

Zur Begriindung ihres Kiaggﬁtrages hat die Kldgerin
vorgetragén, $ie benutze ihr Hauptizeichen bereits seit
1904 und habe seitdem eine auvBerordentlich starke Werbung
im In-~ und Aiuslande dafilr entfaliet. Das Zeichen sei zur
notorisch™berithmten Marke geworden. Fs konne daher einen
weitgehenden Schutzumfang beanspruchen. Da der Schwarz-
kopf als SchattenriB fiir die Waren der Klagse 34 in je-
der erdenklichen Form fir sie, die Klégerin, geschiiizt
gei, ktnne sie fiir s@mtliche Darstellungen eines schwar-
zen Kopfes Schutz verlangen. In diesen Schutzbereich
hitten die von der Beklagten neu angemeldeten Zeichen
¢ingegriffen. Sie stellien die bildliche Wiedergabe eines
schwarzen Kopfas dar und seien deshalb sowochl mit dem

Vi

Warenzeichen els auch ihrem Firmennemen verwechslungsfihig.

AuBerdem kdnno sie einen Aussitattungs- und Motivschutz
an der schattenriBartigen Derstellung eines Kopfes gel-
tend machen und habe des weiteren gemiB § 1 UWG Anspruch
auf Schutz gegen Verwisserung ihres berilamten Zeichens
durch die von der Beklagten getétigﬁen Neunanmeldungen.
SchlieBlich hat die Kl#dgerin geltend gemacht, es stehe
ihr auch ein vertraglicher Angpruch gegen die Beklagte
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auf Zurilicknahme der Neuanmeldungen zu. Dieser Anspruch
ergebe sich aus der am 1. Juli 1953 geschlossenen Verein-
harung.

Dengegentiver hat die Beklagte vorgetragen, fiir
die Klaze fehle das Rechtsschutzbediirfiis, weil der K1&H~
gerin das Widerspruchsverfahren beim Deutachen Patentamt
zur Verfiigung stehe. AuBerdem stehe der Klage der Einwand
der rechtskrifitig entschiedenen Sache 2ntgegen. Bereits in
dem. i Jahre 1938 angestrengten und durch rechiskraftige
Klagabweisung beendeten VorpreczeB habe die Kléger;n einen
Antrag gestellt, dexr auch ihve, der RBeklasgten, jetzige
Zeichenanmeldungsn mit vmfaRt habe. Das Reichsger%&ht habe
in seinen Urteilsygrinden ausdriicklich gesagt, daB ihr
Firmenzeichen selbst ohne Wortbestandtell die Rechte der

Kldgorin nicht verletze.

Zur Sache selbst hat die Beklagte ausgefiihrt, der
Flédgerin kirne der beanspruchte weite Schutzbereich fiir
ihr Zeichen nicht zugebilligt werden, auch nicht unter dem
Gesichispunkte des Molivschutizes. Ein Alleinrecht an der
zeichenméiBigen Verwendung eines schwarzen Kopfes schlechi-
hin stehe ib: aicht zu. Die Darsiellung vines Kopfes sei
bei der Werbung fir Xosmeitische Artikel, insbesondere fir
Heaarpflegemittiel, nach der Sacaigge saboten und warde
hiufig auvch von sonsgtigen Weiltbewerbhern berutzt. Bei
ihren, der Beklagten Zesichenanmelduugen seien vor allem
Gie Haarwellen, dann erst der Xop? vnd endiich mit weitem
Abstend die schwarze Farbe diejenigen Mevkmale, die die
Aufmerksenkeit des Beirachiers enzigen und damit kemn~
zeichnend seien. Verwechaslungsg2lahr zwischen den angemeldet?

@ - Y
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Zeichen und den Zeichen der Klégerin bestehe daher nicht.
Der von der Kldgerin geliend gemachte Unterlassungsan-
spruch lasse sich unter diesen Umstiéinden auch nicht mit

§ 1 UWG begriinden. SchlieBlicli besitehe auch kein vertrag—'
licher ‘Unterlassungsanspruch auf Grund der Vereinbarung
vom 1. Juli 1953, da sie sich mi#% ihren neuen Anmeldungen
an die Entscheidung des Reichsgerichts und damit auch an
die vorgenannte Vereinbarung gehalien habe.

Zur Begriindung ihrer Widerklage hat die Beklagte
vorgetiragen, die Kligerin sei mit.ihren neuen Zeichen
Nr. 6%9 263 vnd 665 978 in den Schutzbereich ihrer Zei-
chen eingebrochen. Sie habe durch jabrzehntelange inten~
sive Werbung mit ihrem Firmenzeichen eine sehr starke Ver-
kehrsgeltifhg erworben. Die Verkehrsgeltung erstrecke gich
sowohl auf das Wort "WEP" allein als auch auf den Bild-
bestandteil ihres Firmenzeichens als solchen. Bisgher sei
das Unterscheidungsmerkmal der Zeichen der Parteien die
Darstellung des Haupthaares geweéen° Thr, der Beklagten,
Seichen habe seine Besonderheit in der Auflésung des Haares
in stilisierte Wellen gehabt. Die flatiernde Darsiellung
der Haare sei augenfdllig, eigenariig und kennzeichnungs—
kréftig gewesen. Dem Stan&arﬁzeichen der fligerin liege da-
gegen das Haar eng =n und habe keine selbsténdige kenn-
zeichnende Krafi. Auch alle 7citheren Zeichen der Xldgerin
hdtten nur am Kopf anliegendes dezw. in Kncten auwr’gesteek-
tes Haar. Mit ihren beiden neven Zeichen verletze daher
die Klégerin, ihre, der Beklagten, £lvere Zeichen- und
Ausstattungsrechte und versto8e zugleich a2uch gegen § 1 UWG.
Die Klédgerin nabe im iibrigen auch zeinen Geschéftsbetrieb
fiir andere Waren als die der Kiassén 4, 5 und 34, so daf

1




-9 -

die beiden Zeichen, die won der Kligerin noch nicht be-
nutzt worden seien, auch nach § 11 Abs. 4 Ziff. 2 WzC
der Isschung unterliegen miiBten.

Die Kidgerin hat beantragt, die Wilerklage abzu -
weisen.

Sie hat die behauptete Verwechslungsféhigkeit ihrer
Zeichen Nr. 659 266 und 665 978 mit den #lteren Zeichen
der Beklagten und auBerdem das Vorliegen der Vorauggetzun-
gen des § i1 Abs. 7 Ziffer 2 WiG bestritten. Im ibrigen
llat sie noch ausgefihrt, ein Rechisschubzbedilrfnis fiir
ihre Klage sei gegeben, da die Priifungsgesichtspunkte des
Paventamts andere geien.als die des Verletzungsricﬂ%ers,
der insbesondesre auch den gesamiwettbewerblichen Tatbestand
berﬁcksichtigén kome. Der Einwand der rechigkriftig ent-
scitiedenen Sache werde zu Unrecht erhoben, de das Urteil
des Reichsgerichts nur wegen der damals tatséchlich be-
nutzien Form der Zeichen der Beklagten Rechiskraft geschaf-
fen habe. '

Das DLandgericht het die BeXlagis sux Zuriicknahme
der von ih: unter dem Aktenzeichen W 6044,/%4 Wz und
W 6015/34 WZ eingercichten Warenszeichenarnmeldungen verur—
teilt, im librigen aber Klage uné Wilericlage angewiesen. '
von den Kogten des Rechissireits wurden ¥S der Fiigerin und

4/5 der Beklagten zur Last gelegZt.

Gegen Gieses Urteil het die 3elkleogte Berufung einge-
legt., Die Rigerin hai AnschiuRperufung erhoben und im Rah-
men dieser Anschlubberufung veentragt, die Beklagte auch zu,

P e el ML
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verurteilen, in die Riicknahme der von ihr unter dem Akten-
zeichen W 4974/34 Wz eingereichien Wsrenzeichenanmeldung ein—
zuwilligen. In der Berufungsingtenz hat die Beklagte auBerdem
folgenden Hilfsantrag zur Widerklage gestellt:

die Beklagte zu verurteilen, in die Teil-~
loschung der uvanter Nr. 659 286 und Nr. 665 978
in die Zeichenrolle des Deuischen Patentamts
_eingetragenen Warenzeichen fir alle Waren aufler
fiir "Irocken~ und Liftungsgerdte" und die in
den Klassen 5 und 34 der Warenklasseneinteilung
(Anlage zu § 2 Abs. 3 des Warenzeichengesetzes)
- enthal tenen Waren einzuwilligen.

Zux, Begrindung dieses Hilfsantrages hat die Beklagte
vorgetragen, die Kligerin habe die im Hilfsanitrag genannten
Weren seit Jahrzehnten nicht hergestellt und nichi veririe-
ben; daraus sei mit Sicherheit zu folgern, daB sie auch in
Zuwkunf+t diese Waren nicht herstellen und vertreiben werde.

Die Kldgerin hat demgegeniiber geliend gemacht, sie
vertreibe auBer den Waren der Xlassen 4 und 5 sowie Trocken~
und Liiftungsgeriten auch andere, vom ihr niher “bezeichnete
Waren. Zusétzlich betreibe sie auch den Export und Import
von Waren. Pir Exportunternehmen esver sei anerkannt, da8
ein Bedilirfnis fir ein umfassendes Wavenzeichen bestehe und
Ga8 nicht im eingzelnen nachgewiesen zu werden brauche, '
daB jede im Warenverzeichnis aufgefilhrte Ware vertrieben
werde. * ‘

Das Berufungsgericht hat der'Bérufung der Beklagten
unter Zuriickweisuhg im .Ubrigen insofern feilweise mbattge-
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8eben als es die Klidgerin auf die Widerklage verurteilt
hat, in die Teill&schung des Warenzeichens Nr. 659 286
Tlr eine Reihe von Waren einzuwilligen. Die AnschluBberu-
Tung der ¥ligerin wurde zurlickgewiesen. Die Kosten des
Rechisetreits hat das Berufungsgericht der Kligerin zu
Y5 und der Beklagten zu /5 auferlegt.

Gegen dieses Urteil hat die Beklagtle insoweit Revi-
Sion eingelegt, als ihre Berufurng gegen die Verurteilung
zur Zuricknalime der Anmeldumgen W 5014/%4 Wz und W 6015/3
Wz und gegen die Abweisung ihres auf Loschung des Waren-
Zeichens Nr. 659 286 gerichicten Widerklageantrages zuriick-
gewiesen und der in der Berufungsinstenz gestellte, suf Teil-
lischung des Warenzeichens Nr. 659 286 abzielende Widerkla-
gehilfsantrag abgewiesen worden ist.

Nach Revisionseinlegung hat die Beklagte die Haupt-
sache hinsichtlich der Warenzeichenanmeldung W 601a,/%4 Wz
wegen Zurticknahme dieser Anmeldung ohne Widerspruch der
Kldgerin fiir erledigt erklért. Sie stellt folgende Revi-
giongsantrige:

1,) unter Aufhebung des angefochtenen Urteils
~ 35 U 56 (123)/56 -~ sowie des Urteils deg
Landgerichts Haiburg vom 30, Novemter 4055
~ 15 0 27/55 ~
a) die Xlage abguweisen, soweit mit ihr

beaniragt worden war,

die Beklagte zu veruirteilen, die von
ihr unter dem Aktengeichen W 6015/34 Wz
beim Deutschen Paicntamt eingereichte




. ]2 ~

Warenzeichenanmeldung zuriickzunehmen,

b) auf die Widerklage die Klégerin zu
verurteilen,

in die Li¥schung des unter Rr. 659 286

in die Zeichenrolle des Deutschen Patent-
amts eingetragenen Wersuz:ichens einzu~
willigzen,

2,) hilfsweise zu 1) b,

auf den Hillsanitrag zur Widerklage

die Kligbrin zu verurteilen, in die Teil-

l6schung des unter Nr. 5% 286 in die Zei-

chenrolle des Deutschen Patentamts einge-

“tragenen Warenzeichsns fiir die Klassen

2, 3 a, 6, 11.und 13 der Warenklassenein-
teilung (Anlage zu § 2 Abs. 3 des Warenzeichen-
-gesetzes) sowie fiir Rasierklingen (Klasse 9 b),
Metallkassetten (Klasse 9 £), verschiedene
Gummiweren (Klasse 18), Fotogeriite und Mi-
krogkope (Klagse 22 b). und Uhren (Klasse 40)
'einzuwilligeh. '

Die Klégerin bitiet um Zﬁiﬁckweisung der Revision.
Eniacheidungsyriinde:
Da die Kligerin keine Revision und Gie Beklaghe
eine solché nur im beschrankten Umfange eingeiegt und

dariiberhinaus hingichtlich der Warenzeichenanmeldung
W 6014/34 Wz die Hauptsache wegen Zurviickmahme dieser An-
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meldwng fir erledigt exklért hat, steht in der Revisions-~
insgtanz neben der Priifung der Zulissgigkeitsvorausscizungen
nur noch zur Entscheidung, ob die auf Zuriicknehme der An-
meldung W 6045/%4 Wz ahzielenden Xlagantridge vnd die auf
Binwilligung in die J¢schung bezw. Teilldschung des Waren-
seichens Nr., 659 286 abzielenden Widerklagantiége begriin-
det sind und wen die Kosten der teilweisen Erledigsung der
Hauptsache treffen.

A

T. 1.) Das Berufungsgericht ist im Rahmen der Zulédssig-
keitspriifing der Klage zunfchst auf die Frage eingegangen,
ob das Rechtsschutzintercsse fiir die Klage im Hinblfek
auf dis veim Patentamt schwebenden Viiderspruchsverfahren zu
bejahen ist vnd hat anschlieflend zu der von der Beklagten
erhobenen Finrsde der rechiskriftig entschiedenen Sache
Stellung genommen. Wenn auch eine bestimmte Reihenfolge,

in der die ProzeBvoraussetzungen zu pruieh.sind, vonm Gesetz
nichv vorgesch~ieben ist,. erscheint es doch bei der ver-
schiedenen Bedeubung und Tragweite der beiden gegen die
Zuléissigkeit der Klage erhobenen -Einwendungen angezeigt,
zunéchst die Frege zu klkren, ob die mit der Klage geltend
gemachie Recntsfolge nicht bereits auf Grund des friiher
unter den rarteien anhiingig gewesenen, rechtskriftig abge-
schlossenen Vorprozessces unangreifbar feststeht (Rosenberg,
Lehrbuch des Deutschen ZivilprozeBrechts 7. Aufl. § 89 IV
53 Stein/Jonas/Schénke ZPO § 254 II 3; Nikisch, ZivilprozeS-
recht § 56 II 5; Pohle, Zur Lehre vom Rcchtsschutzbedﬁrfnis'
in "Pestschrift {ir Friedrich Ient", 1957 §. 207).
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2,) Das Berufungsgericht vertritt die Auffassung, daB
sich die Rechtskraftwirkung des Urteils des Reichsgerichts
vom 6., Januar 1940 (Abdruck in MuW 1940, 123) nicht auf die
mit der Klage geltend gemachten Anspriiche erstrecke. Es geht
davon aus, daB die Kligexin in jenem VorprozeB die Verur-
teilung der Beklagten zur Unterlassung dés Gebrauchs be-
gtimmbter Warenzeichen zur Kennzedichnung von Waren und Wer-
bematerial angestrebt hatte, widhrend mit der hier -zur Ent-
scheidung stehenden Xlage die Zurilicknahme von drei Zeichen-

anmeldungen der Beklagten verlangt wird. Die Benutzung eines .

Zeichens zur Kennzeichnung von Waren und Werbemaiterial aber
sei, so meint das Bérufungsgeficht] etwas anderes als die
Anmeldung eines Zeichens zur Warenzeichenrolle. Beide Tat-
vestinde gingen nicht immer Hand in Hand. Mariche Zeichen
wiirden btenitzl, ohne eingetragen zu sein, wihrend anderer—
seits Zeichen als Defensiv— oder Vorratszeichen eingetragen
seien, ohne benutzt zu werden. Dengemil seien Xlagantrige,
die sich gegen die Benutbtzung eines Zeichens richteten, et-
was anderes als solche, die gegen die Fintragung eines Zei-
chens gerichtet seien. Sie seien auf verschiedene Rechts~
folgen gerichtet und kbnnien daher nebeneinander oder auch
nacheinander geltend gemacht werder, oane sich zu behin-
dern. Uber sie miisse auch nicnt noiwendig gleichlautend
entschieden wsrden; denn formelle Zeichenrechte und ma—
terielle Benutzungsrechte konnten durchaus verscaiedene We~
ge gehen. Darans schlieft das Berufungsgericht, daB die
rechiskréitige Abweisung der im Vorprozed von der Klégsrin

. geltend gemacnten Anspriiche auf Unterlassung der Zeichen-

penutzimg einer Klage auf Zuriicknahme von Zeichenanmeldun-—
gen nicht enigegenstehe. Deghalb komme es auch auf die
Frage, ob die Rechtskrart des reichsgerichtlichen Urteils




gich nur zuf die damals schon von der Beklagten benutzten
Zeicnen oder auch auf andere nach der Formulierung des da-
mzligen Klagantirages denkbare Zeichen erstrecke, nicht an.
Dies k&mnte nur dann von Bedeutung sein, wenn die Klidgerin
im jetzizen Rechtasstreite die Verurteilung zur Unterlassung
. der Benutzung solcher Zeichen begehrt hitte.

Die Revigion greift diese Ausiihrungen an. 3ie me int,
die Auffassung des Berufungsgerichts, daB ein Urteil, das
iber die Zulissigkeit der Benutbtzung entscheide, keine
Rechiskraft hinsichtlicn der Zulissigkeit dexr Eintragung
des Zeichens wirke, treffe in dieser Allgemeinheit nicht
2V, Die Fintragung eines Zeichens sei ehne'Benutzung nicht
denkhar, sie sei vielmehr der erste Ak%e d:e'z' Zeichenb'e'nu'l:zmg.
Nicht nur die zeichenmiéiBige Verwendung, sondern jede Aus-
tznng der durch die Zeicheneintragung erzeugten Rechis~
position schlechthin stelle eine Benutzung des Zeichens
dar. Fin typilsches Beispiel sei die Verwendung eines Zei-
chens als Widerspruchzeichen gegeniiber der Zeichenanmeldung
eines Dritten. Fine derariige Benuizung eines eingatragenen
Zeichens sei iwmer mgglich, gléichgﬁltig, ob es sich um
akitiv verwendete oder um Defensiv- oder Vorratszeichen han-
dele. Die Recltiskraft des Reichsgerichtsurteils von 1940,
durch dag die auf zeichenmiBige Verwendung eines schwarzén
Kopfes auf hellem Grunde gerichlete XKlage der jetzigen
Kidgerin abgewiesgen wurde,'decke-also jedwede Benutzung
eines solchen Zeichens, mithin auch die Benubzung in Form
der Eintragung des Zeichens in die Zeichenrolie. Daher
gbehe die Rechtskraft des Urteils vom 1940 der jetzt erho-
benen Klage entgegen, und es bleibe nur zu priifen, ob die
Beschrédnkung der Rechtskraifwwirkung auf die konkrete
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Verletzungaform der Frhebung des Rechiskrafteinwandes enti-
gegenstehe. Dies aber sei nicht der Fall.

Ob dieser Rechtsauffessung der Revision beizustimmen
ist, kann indessen dahingestellt hleiben. Dem auch damn,
wenn die Rechiskrafitwirkung des VorprozeBurteils trotz der
Verschiedenheit der Klageanspriiche im Vor~ und Nachprozef
nicht grunds&izlich auszuschlieBen wire, weil im Grunde die
gleicie Rechtefolge geltend gemachd wird (vgl. RGZ 125, 159,
164), und wenn auBerdem anzunehmen widre, daB das Reichs-

gericht avch das Zeichen der Beklsgien ohne das Wort "Wella"

und demit das jetzige Anmeléezeichen Nr. 6015/34 Wz zur
tatséchlichen Grundlage seiner abweisenden Entscheidung ge-
macht hat, steht das Urbeil des Reichsgerichts der Klage
nicht entglgen. Die Kligerin stiitzt ihre auf Zurticknahme
der Anmeldung gerich%ete‘Klgge piéht nur auf Verletzung
ilhrer Zeichenirechte., Sie behauptet vielmehr, ahf Grund dex
Vereinbarung vom 1. Juli 1953 auvch einen vertraglichen An-
spruch gegen die Beklagte auf Zurticknahmé der Anmeldung zu
haben, Sie stiltzt damit die Klage auf einen newen, zur Zeit
der letzten Tatsachenverhandlung im VorprozeB noch nicht
vorhandenen und nicht auf dem Zeichenrecht hertthenden Sach-
verhalt, der sich, wie unter Ii ausgefUhy+t wird, auch als
begrindet erweist. Hierauf aber kamn sich die AusschluB8-
wirkung des Urteils des Vorprozesses nicht erstrecken (vgl.
Stein/Jonas/Schonke 2P0 17. Aufl. Bem VIII 4 zu § 322,
Wieczorek ZPO Bem 2 IV a 5 zu § 322). Gegen die Zuldssigkeit
einer solchen Klage besiechen unter dem Gesgichispunkt der
rechigkriftig enkschiedenen Sache keine Bedenké;l°

[ 4
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%o ) Eas.Berufungsgerichﬁ hat das Rechisschutzinteresse
fiir die aunf Riicknahme der Zeichensnmeldung gerichtete Klage '
in Ubereinstimmung mit dem Lundgericht bejaht. Den Umstand,
daB ein Widerspruckrwerfahren vor dem Patentamt schwebt, in
dem ebenfalls eine Priifung der Zeichenanmeldung vorgenonien
wird, hiélt das Berufungsgericht nicht fiir beachtlich. Das
Patentamt habe zwar, so meint das Berufungsgericht, im Wi~
derspruchverfahren zu entscheiden, ob die Zeichen der Par-
teien dbereinstimmen oder ob gemdB § 31 WZG die Gelfahr von
Verwechslungen im Verkehr besteht. Das Befufungsgericht
hdlt jedoch im vorliegenden Falle fiir entschel dend, daf
die Kl&igexrin dartiberhinaus zusdtzlich geltend macht, die
Beklagie sei in der Wahl ihrer Zeichen auch durch die Ver--
einbarung vom 1. Juli 953 beschrinkt und mlisse deshaldb tn-
abhdagzig von Verwechslungsgefahr aus veriraglichen Griinden
die von ihr vorgenommene Zeichenammeldung zuriicknehmen. Da
gur Fatscheidung iliber solche Anspriiche das patentamtliche
Verfahren nicht bestimmt sei, konnten sie nur vor den or-
dentlichen Gerichten erhoben werden. Damit aber sei das
Rechtgschutzbedurfnig fiir die Klage gegeben.

Ter Auffassung des Berufungsgerichts, daB das Rechis-
schutzbedirfnis im vorliegenden Falle gegebéﬁ igt, ist bei-
sutreten. Tn der Regel werden die filr die Zuléssigkeit einer
Unterlassungsklage seitens des Verletzten im Falle der An-
meliung eines verwechslungsf@higen Warenzeichens sprechenden
Grimde (vgl. Urteil des Senats vom 30. Mérz 1954 GRUR 1954,
346 — Strahlenkranz; Burhenne GRUR 1954, 74) auch dann flir
Be jahung des Rechtsschutzinteresses sprechen, wenn eés sich
wn eine auf Riicknahme der Anmeldung gerichtete Klage handelt
und eine solche Klage lediglich dasselbe Ziel verfolgt, das
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auch mit dem Widerspruch erreicht werden kann. Die grund-
sitzlichen Erwdgungen sind in beiden Fdllen dieselben, so

daB das Rechtsschutzinteresse fir die hier zur Entscheidung
stehende Klage schon aus diesem Grunde zu bejahen ist. Lies
gilt umso mehr als, wie das Berufungsgericht zutreffend
ausgefithrt hat. die Kldgerin ihren Riicknahmeanspruch auch
auf vertragliche Rechte, nédmlich auf die Vereinbarung vom

1o Juli 953 gtitzt und diege Frage nicht im Widerspruch-
verfahren geklért werden kann., Tunsoweit 188t sich das Rechts—
schuizinteresse auf keinen Fall verneinen. .

11, In materisll-rechitlicher Hinsicht ist das Berufungs-
gericht zu dem Ergebnis gelangt, daB die Klédgerin einen
vertraglichen Anspruch auf die mit der Klage geltendgemachte
Riicknahine det Anmeldung Nr. W 60'5/34 Wz hat. Ter Berufungs—
richter vertritt die Auffassung, die Parieien hitten in der
Vereinbarung vom 1. Juli 1953 eine neue, iiber das reichs-
gerichtliche Urteil hinausgehende Abgrenzung ihrer Rechte
vorgenommen., Es sei in dieser Vercinbarung der Beklagten

ein Vorrecht an der Silbe "--well", der Kidgerin dagegen

ein Vorrechi "an alleinstehenden stilisierten dunklen
Kopfsilhoueiten" eingerdumt worden. ler dabei angefiigte
Hinweis, die¢ Beklaglte werde sich an die Entscheidung des
Reichsgesichits halten, habe fiir diese Vereinbarung keine
weseniliche Bedeutung, weil der Beklagtien in der rsichsge-
richilichen Fntscheidung keine Rechispflichten auferlegt
worden seien. Tie nach Trew und Glsuben auszulegende Verein-
barung der Parteien habe, so meini das Barufungsgericht wei-
ter, eine weitere Ammdherung der Zeichen der Streitteile

auf den Grenzgebieten der Verwechslungsgeifanr wnd Terwédsse-
rungsgcfahr verhindern sollen. Tie Beklagte habe anerkammt,

Ll
.
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daB "alleinstehende stilisierte dunkle Kopfsilhouetien"
auf Erzeughisse der Klégerin hindeuten. Darin sei gleich-
zeitig die Verpflichtung der Beklagten zu erblicken, der~
artige Zeichen nicht 2zu benutzen und auch nicht in die
Zeichenrolle eintragen zu lassen. Gegen diese Verpflich-
tung hahe die Beklagte mit der Anmeléung ihres Zeichens

W 6015/34 Wz verstoBen. Bei diesem Zeichen handele es sich
um eine "alleinstehende stiligierte Koupfsilhovette" im
Sinne der Vereinbarung vom 1. Juli 953,

©ie Revigion der Beklagtben wendet sich gegen die
Auslegung, die das Berufungsgerichi der genananten Verein-
barung gegeben hat und macht Verletzung der §§ 133, 157 BGB
sowie des § 286 ZPO geltend. Sie ist der suffassung, die
Auslegung des Berufungsgerichis werde weder vom Wortlaut
der genamnten Vereinbgrung noch von dem von den Parteien
gewollten Sinne getragen. Das Berufungsgericht habe iiber-
dies auch die auBerhaldb der Urkunde vom 1. Juli 953%
liegenden Unsiiinde, d., h., die Vorgeschichte der Vereinbarung
auBer acht gelassen. ;

Tie Riige der Revipion kann jedoch keinen Erfolg
haben.

Bei der Auslegung der Vereinbarung vom i. Juli 1953
handelt es sich um die Auslegung eines Individvalvertrages-
An die vom Berufungsgericht getroffene Auslegung eines sol-
chen Verirages isi das Revisionsgerichi nach Teststehender
Rechtsprechung gebunden, es sei denn, daB die Auslegung
des Berufungsgevichts denk- und erfahrungsgesetzlich nicht
méglich is®, den gesetzlichen Auslegungsrcgeln widerspricht

o LT
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oder nicht alle wesentlichen Tatsachen beriicksichtigt hat.
Tie in diesen Grenzen mggliche Nachpriifung ‘ergibt jedoch,
daf die Auslegung denk— und erfahrungsgesetzlich mdglich
ist und auch ein VerstoB gegen anerkennie Auslegungsregeln
nicht vorliegt.

Der Revision kann guniichst darin nicht beigestimmb
werden, die Auvslegung des Berufungsgerichts sei schon durch
den Wortlaut des § 3 Abs. 2 der Vereinbarung vom 7. Juli
1953 nicht gedeckt. Die Revision meini hierzu, das Berufungs—
gericht setze sich liber den eindeutigen Wortlaut der Ver-
einbarung hinweg, wenn es in § 3 Abs. 2 Satz 1 dieser Ver-
einbarung uneingeschrénkt die Vervflichtung der Beklagten
finde, "derartige Zeichen", d. h. alleinstehende stilisierte
Kopfsilhowetten nicht zu benuizen. § 3 Abg. 2 Saiz 1 ent-
halte llbecrhaupt keine Veirpflichtung. Tie Verpflichtiungs-
erklérung der Beklagten sei vielmehr erst in § % Abs. 2
Ratz 2 der Vereinbarung enthalten. Aber atich dann, wenn man
die Verpflichtungsgrundlage im Satz 1 sehe; sei der Satz 2
nicht unwesentlich. Denn allein durch das einleitende
"deshalb" des Satzes 2 werde der Zusemmenhang der beiden
S&ize unmilverstdndlich hervorgehoben. Fg wédre also auch
fir das Berufungsgericht erkennbar gewesen, da8 Batz 2 die
Bedeutung gehabt habe, die Beklagte wolle das Ancrkennt-
nis des Ratzes 1 nur unter Aufrechierhsliung ibrer durch
das Reichsgerichtsurteil wmrissenen Rechtspogition ahgeben.

Die von dem Berufungsgericht auf Grund des Wort-
lautes getroffene Auslegung ist jedoeh mbglich, sie ist
auch nicht unter Verletzung gesestzlicier Auslegungsregeln




vorgenommen worden. Wenn das Berufungsgericht das in § 3
Fatz 1 der Vereinharung erklirte Anerkenntnis der Beklag-
ten, daB alleinstehende stilisierte dunkle Kopfsilhouetien
auf Erzeugnisse der Kligeiin hinweisen, dahin ausgelegt hat,
daB darin eine Verpflichiungserklirung der Beklagten zu
erblicken ist, 1848t sich dies aus Rechtsgriinden nicht bhean-
standen. Die Auslegung, daB mit einex solchen Anerkennung
die Verpflichtung verbunden ist, sich solcher Zeichen, die
als Hinweis auf die andere Veriragspartei ausdriicklich en-
erkannt werden, zu enthalten, ist nsheliegend und insbeson-
dere auch deshalb gerechtfertigt, weil der Vertrag vom

1 Juli 1953 zum Ziele hatte, die zeichenrechilichen Ver-
h&ltnisse der beiden Vertragsparteien umfassend und im

Wege gegenseitigen Nachgebens fesitzulegen. Auch der*Umstand,
daB in dem anschlieBenden Satz von der Beklagten erklért
wurde, da8 sie sich "deshalb' hinsichtlich ihres Pirmenzei-~
chens - Frauenkopfsilhovetite mit wallendem Haar -~ stets

an die Entscheidung des Reichsgerichts halten werde, brauch-
te zu einer anderen Beurteilung keinen AnlaB zu geben. Die-
ser Jatz ist schon deshalb nicht ganz sinnlos —~ wie die Be-
klagie meint- , weil das Reichsgericht (Seite 15 des Urteils)
ausdriicklich auch die Moglichkeit erdrtert hat, die Be-
klagte kirme dedurch in die Rechte der Klidgerin eingreifen,
deB sie in ihren Zeichen den Frauenkopf, eitwa durch Anderung
der GroBenverhdlinisse, stérker in den Vordesgrund treten
lagse. Der mit dem Wor: "deshalb" eingeleiteive Satz 2 konnte
daher den Sinn haben, daB die Beklagte demit verspreche,
eine solche Anderung ihrer Zecichen wichd vorzunehmen. Das
Berufungsgericht konnte daher davon auvsgehen, daB das Firmen-
zeichen in der dem Reichsgericht vnterbreciteten Gestaltung
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und nicht etwa die spdtere Abinderung ir der Form des
Zeichens W 6015/34 Wz gemeint sei. Jedenfalls ist diese
Auslegung aus Rechisgriinden nicht zu beanstanden.

Fs kann der Revision auch nicht zugegeben werden,
daB eg nicht der Rinn des § 3 Abs. 2 des Vertirages gewesen
sein konne, daB sich die Beklagte ganz allgemein verpflich-
tet habe, alleinstehende stilisierte Kopfsilhouetten nicht
zu benutzen und nicht in die Zeichenrolle eintragen zu las-
sen, weil sie damit Chancen preisgegeben hitte, die, wie
die Revision meint, durch die genanute Reichsgerichts-—
Entscheidung fir gie begfﬁnﬁet worden waren. Da sich aus
dem iibrigen Inhalt des Vertrages vom 1. Juli 1953 ergibt,
daB die Vertragsteile auf die Benutzung von Kennzeichnun-
gen im Interesse des anderen Verlragsteiles und der Bereci~
nigung ihrer Rifferenzen auf dem Gebiete des Warenkenn—
zeichnungsrechtes vevzichtet haben, erscheint auch dieger
Gegilcatspunkt nicht durchschlagend.

SchlieBlichn kann auch die auf Verleizung des § 286
ZP0 gestiitzte Revigionsriige, das Berviuugsgericht habe die
Vorgeschichite der Vereinbarung auBer acotv gelassen, keinen
Erfolg haben. Der Revision ist freilich zuzvgeben, daB bel
der Auslegung eines Veriragstextes such auvBerhald des Ver-
trages liegende Umstidnde heranzuziehen sind und insbesondere
auch Vorverhandlungen der Verlragsteile voin Bedeuitung sein
kdnnen (vgl. Staudinger/Coing 1. Aufl. 3em. 40 zu § 133
BGB und die dort angefilhrie Reciisprechung). Ob das Berufungs-
gericht die Vorgeschichte des Verirages bei seinen fiberle-
gungen herangezogen hat, ist nun allerdings aus der 3egrﬁn~
jung des ange’ochtenen Urieils nicht zw enmtnebmen. Daraus
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gllein 1&Bt sich ein VerstoB gegen § 286 ZPO noch nicht
herleiten, da es einer ausdriicklichen Auscinandersetzung
mit jedem cingzelnen Parteivorbringen nicht bedarf. Aus den
Ausfithrungen des Berufungsgerichts, daB mit der Vereinbarung'
eine weitere Anndherung der Zeichen der Pardeien auf den
Grenzgebieten der Verwechslungsgefahr und Verwidsserungsge-
fahr habe verhindert werden sollen, dirfte iiberdies zu
schlieBen sein, da8 das Berufungsgericht bel der Ausdeutung
des Zweckes des Vertrages auch die vor Vertiragsschlufl ge-
wechselte Korrespondenz im Auge gehabt hat. Aber auch dann,
wenn dies nicht der Fall sein sollte, bhedarf es nicht der
Aufhebung des Urteils, da der Senat ~ wie auch die Revigion
selbst enerkennt -, den unsireitigen Schriftwechsel zur
Grundlage eigener Wirdigung machen kann (vgl. BGB I™ Nr. 2
zu § 133 (A) BGB). Aus diesem Schriftwechsel orgibt sich,
daB es der Kl8gerin, wie die Revision selbst hervorhebt,
darum ging, zu verhindern, deB die Beklegte die in ihrem
Firmengzeichen enthaltene Frauenkopfsilhouette mit wallendem
Haar im Verhdltnis zu den Ubrigen Zeichenbestandteilen
nicht vergroBere. Die Beklagte hat es demgegeniber, wie
gich insbescndere aus ihrem Scireiben vom 22. Juni 1953
ergibt, fiir zweckmiZdig gehalien, zur nsheren Umgrenzung
ilres Firmenzcichens die friihere Reichsgerichis-Entscheidung
heranzugiehen. Daraus ist nicht zwingend zu schlieBfen, daB
damit auch die spétere, vom Reichsgericht gedaanklich und
beildufig als mbgliche Abwandlung behandelte Gestaltung
der jetzigen Anmeldung W 6015/34 Wz einbezogen sein sollte.
Es liegt vielmehr der SchluB néher, daB es der Beklagtien
darum ging, ihre Firmenzeichen in den damals dem Reichsge~
richt vorlicgenden Ausgestaltungen, worunter sich z. B.
auch die Ausgestaltung mit dem Wortzusatz "Wellin" befand,
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zur eindeutigen Grundlage der Vereinbarung zu machen und

. damit die beiderseitigen Zéichenbereiche klar abzugrenzen.
s Es spricht sonach auch nicht der Schriftwecchsel gegen die
Auslegung des Berufungsgerichts. Mit dieser Auslegung steht
iiberdies auch im Finklang, da2B8 die Beklagte in ihrar weni-
ge Tage spéter abgegebenen Erxklarung vom 17. Juli 1953
schlechthin und ohne Einschrinkung erklédrt hat, daB sie

der Auffassung sei, daB "allcinstehende stilisierte dunkle
Kopfsilhouetten" auf Erzeugnisse der Firma Hans .Sch@ilND,
e -G, hinwecisen". Allerdings erscheint es nicht
vnzweifelhuft, was die Vertragsparieien insoweit unter
"alleinstehend" verstanden haben, und ob damit nichi etwa
nur Kopfsilhouetten ohne die charakteristische Darstellung
der Haarwellen, wie sie die Zeichen der Beklagten aufwie-
sen, gemeint waren. Immerhin 18Bt sich aber das Wort "allein-
gtehend" auch so auslegen, wie es das Berufungsgericht ge-
tan hat; ndmlich in dem Sinne, daB eine slleinsiehende
Kopfsilhouette im Sinne der Vereinbarung schon dann gegeben
sei, wenn beim Zeichen der Beklagten der Wortzusatz "WEP"
fehle, Jedenfalls 188t sich diese Auslegung des Invidual-
vertrags, mag sie vielleicht auch zweifelhaft sein, aus
Rechisgriinden nicht beanstanden.

Gegen die Auffassung des Berufungsgerichts, daB es
sich bei dem der Anmeldung W 6015/34 Wz zugrunde liegenden
Zeichen ohne Wortzusatz um eine alleinstehende stilisierte
dunkle Kopfsilhouette im Simme der zwischen den Parteien
getroffenen Vereinbarung handelt, lassen sich daher durch-
grecifende Bedenken nicht erhebven. '

Tas Berufungsgericht hat daher, ohne auf die vom
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Lendgericht eingehend behandelte Frage; ob Verwechslungs-
gefahr mit dem Zeichen der Klédgerin besteht, eingehen zu
missen, zutreffernd festgeatellt, daB die Beklagte vertrag-
lich verpflichiet ist, die gegen die verainbarte Zeichenab-
grenzung verstoBende Anmeldung W 6015/34 Wz zuriickzunehmen,
Die sich dagegen wmichtende Revision ist daher unbegriindet.

B.

I, Zu dem mit der Widerklage geltendgemachten Begehren
der Beklagten, die Kldgerin zu verurteilen, in die Idschung
ihres unter Nr. 659 286 in die Zeichenrolle des Deutschen
Patentamtes eingetragenen Warenzeichens einzuwilligen, hat
des Berufungsgericht ausgefiinrt, der Gesamteindruck diecses
Zeichens sei ein ganz anderer als der Gesamteindruck simi-
licher "WE@B"-Zeichen. Der Gesamteindruck jener Zeichen
werde vonl d=2r stilisierien Darstellung der waagerechten
Haarwcllen uund dem darunter stehenden Worte "WVEB" be-
herrscht, wdhrend der in der linken Seite des Kreises be-
findliche Frauenkop: nur einen kleinen Teil der Zeichnung
einnehme und ebenso wie die sonstigen Zutaten bei den ein-
selnen Zaichnungep filir den Gesamtel ndruck zuriicktrete.
Demgegeniiber enthalte das arngegriffene Zeichen der Xlégerin
keines der charakteristischen Merkmale der "W@P"-Zeichen.
Das Zeichen der Kldssyin mit seinexr Silhouettie eines Frauen-
kopfes mit geldsten, herabhingenden Haaren in einer ziemlich
naturalistischen Darstellung falle elwer in den Ahnlichkeits-
bereich der zanlreichen Darstellungen von Frauenkdpfen
mit betonter Darstellung der Haartracht, die fiir die
Kligerin als Warenzeichen eingatragen seien, wenn es auch

e e p e
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das einzige Zeichen der Kl&gerin sei, das offene, in Wel-
len herabhéingende Haare zelge. Jdedenfalls aber werde auch
bei einem flichtigen Betrachter nicht die Frinnerung an die
"W@p"~Zeichen wachgerufen. Die Art der Darstellung sei
vollkommen anders, ein Worthinweis auf die Wellenform der
Haare fehle. Daher sei die Verwechslungsgefahr zu vernceinen.

"* Das Zeichen Nr. 659 286 halte auch, so meint das Berufungs-

gericht weiter, von dem "W@"-Zeichen dcr Beklagten min-
destens den gleichen Abstand, wie ihn die Beklagte bei der
Wahl ihver "W@P"-Zeichen von den zahlreichen Hlteren Zei-

. chen der Klagérin eingehalien hzabe. Insbegondere sei die

schwarze Silhouette eines Kopfes im Profil ein Zeichen-
element, das von der Klégerin in erheblichem Umfange vor
der Beklagten benutzt worden sei. Die Boklagte kbnne aber
nicht fir JUngere Zeichen einen griBeren Abstand verlangen,
als sie ihn selost gegeniber dlteren Zeichen eingchalten
habe. Zwar sei, so fiihrt das Berufungsgericht weiter aus,
anzuerkennen, daB das "VW@P'-Zeichen der Beklagten eine
weitgehende Bekanntheit im Verkehr erreicht habe und da-
mit auch einen groBen Schuizumfang in Anspruch nehmen konne.
Dennoch erstrecke sich dieser fchutz nicht auf die Dar-
stellung geltster, welligex Haare in jeder Form, sondern

‘nur auf . " solche Darstellungen, die Erinncrungen an

die ganz ausgeprégten Besonderheiten des "V@P"-Zeichens
wachrufen wilrden. Zu diesen Darstellungen gehdre aber das
angegriffene Zeichen der Klégerin nicht. SchlieBlich sei,
50 meint das Berufungsgericht abscnlieBend, auch wett-
bewerbgrechtlicher Schutz unter dem Gesichispunkt der Ver-
wadsgerungsgefahr nicht gegeben- ]

I
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Die Revision vertritt demgegeniiber die Auffassung,
der Beklagten stehe ein Anspruch auf Ldschung sowohl gemi$
§ 41 Abs, 1 Ziff. 1 WZG als auch avf Grund des § 1 UWG
zu. Das Zeichen Nr. 659 286 sei mehr dem "W@P"-Zcichen
als dem bishei’igen "Sch@P"-Zcichen angenihert. Denn
im Gegensatz zu bisherigen "Sch@lllP"-Zcichen sei es
mehr als eben nur ein Sch@JP, nimlich ein schwarzer
Kopf mit welligen Haarstrdhnen. Letztere seien aker auch
das Charakteristikum des "W@'-Zcichens, wenn es sich
vei diesem auch um parallele waagerccht flatternde Haar-
wellen handcle. Angesichis der starken Verkehrsdurchsetzung
des "WEEEB"-Zeichens felle daher das Zeichen Nr. 659 286
wegen der Verwendung von stilisierien Hazarwellen in den
Schutzbereich des "V@P"~Zeichens. Da das "V@B"-2cichen
ein siarkes Zeichen gewesen ssi, sei es auch, so meint
die Revision weiter; nicht von Bedcutung, ob der Abstand
des Zeichens Nr. 659 286 mindestens ebenso grofl gewesen
sel wie derjenige, den die Beklgzte bei der Wahl ihrer Zei-
chen gegenilber den #dlteren Zeichen der Xligerin eingehalten
habe. Fiir die Heranziechung der nur fir das Verhédltnis zu
schwachen Zeichen geltenden Abstandslchre sei hier kein
Raum. Das "V@"-Zeichen konne heute sogar als beriihmi
angesehen werden. Da aber der Schutzabstand, der einexr be-
rithmten ilarke zukomme, sogar iiber die Grengen der VWaren-
gle‘ichertigk_eit hinausreiche, gehe es selbstverstindlich
nicht an, ihn auf dem Gebiet gleichartiger Waren durch
Heransiehuvng der Absitandslehre noch unter die Grenzen des
Schutzumfanges eines Zeichens mit gewdhnlicher Xennzeich-
mmgskrafi herabzudriicken,

Das Vorbringen der Revision kann im Ergebnis keinen
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Erfolg haben.

Die Ausfihiungen des Berufungsgerichtes lassen in
ihrem Zusammenhang erkennen,daB der Berufungsrichter
den "V/@D"-Zeichen der Beklagten, auf die sie sich szur
Begriindung ihrer zeichenrechtlichen Loschungsklage beruft,
eine durch Verkeﬁrsgel%ung erworbene sitarke Kennzeichnungs-
kraft und damit einen entsprechend woiten Schutzbereich
zugebillizt hat. Dagegen sind rechiliche Bedenken nicht zu
erheben. Das Berufungsgericht hat avca zutreffend engenomnien,
daB nach dem Gesambteindruck, den die gegeniiberstehenden
Zeichen der Streitteile nach ihrer hier allein in Frage
kommenden Bildwirkung und den in den Zecichen zum Ausdruck
kommenden charakteristischen Merkmalz machen, die Verwcchsg-
lungsgaefan? auszuschlieflen ist. Seine Auffassung, daB das
Zeichen der Kligeiin mit den offenen, in Wellen herabfallen-
den Haaren auch bei einem fliichtigen Betrachier die Erinne-
rung an die Warenzeichen der Beklagten nicht wachrufe, ent-
sericht dem gegebenen Sachverhalt. Das Berufungsgericht hat
damit gleichzeitig ~ ohne es ausgdriicklich auszusprechen -
zum Ausdruck gebracht, daB nicht nur Verwechslungsgefahr
im engeren Sinne, sondern auch solche im weiteren Sinne
ausscheide. Eine derartige Verwechslungsgefahr, auch mittel-
bare Verwechslungsgefshr genannt, ist gegeben, wenn die &hn-
lichen Begeichnungen die Vorstellung erwecken kdnnen, -daB
es sich zwar um verschiedene Unternehmen handelt, daB diese
Unternehmen aber zwnindest in Beziehungen geschédftlicher,
wirtschaftlicher, organisatorischer oder sonstiger Art
sueinanderstehen. Da das Berufungsgericht den Gesamteindruck
der Zeichen beider Streitteile mit Recht fir vollig ver—
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schieden h&li und damit jede Ahnlichkeit verneint, schei-
det folgerichiig auch die Verwechslungsgefahr im weitcren
Sinne aus. Da8 das Berufungsgerichi scine Auffassung auch
damit begrindet hat, das Zeichen Nr. €59 286 dex Kliigerin
halte von den "WI..‘"~Zeichen mindestens den gleichen Ab-
stand, wie ihn die Beklagte bei der Wahl ihrer "VEP'-Zei~
chen von den zzhlreichen #ltieren Zcichen der Kligerin eingo-
nalien hebe, is+t hier nicht von Bzdeuntung. Ob die vom Senat
entwickelte sog. Abstandslehre (vgl. BGH GRUR 7952, 419
-~ Gumax), wonach der Schutzbercich ecines Xlagczeichens gegen-
iiber dem angesgriffenen Zeichen nicht iiber den Absiand hinauvs-
reicht, den der Kldger selbst mit scinem Zeichen von anderen
Zeichen gewdhlt oder gewahrt hatte, hiex iberhaupt anwend-
bar ist; kann dahinstehen. Denn bei den erwihnten Aukfihrun-
gen des Berufungsgerichts hat es sich ersichtlich nur um
eine zusétzliche FErwdgung gehandelt, Gie fiir seine Entschei-
dung nicht von ausséhlaggebender Bedeutung gewesen ist.

Das Berufungsgericht hat schlieBlich auch einen
wesitbewerblichen Sonderschutz aus dem Gesichispunkt der
Verwisserung mit Recht verneint. Nach sgt@ndiger Recht-
sprechung des Senats (BGHZ 15, 107, 112 — Komaj 19, 23,
27 ~ llagirus) kommt ein Sonderschutz aus dem Gesichtspunkt
der VerwEsserung nur in besonders gelagerten Ausnahmefidllen
in Betvracht, wenn es sich némlich um Kennzeichnungen nit
. wirklich iiberragondexr Verkchrsgeltung handelt. Die Beklagte
hat jedoch in den Tatsacheninstenzen nicht dargetan, da8
es sich bei ihrem Zeichen um einen hesonders gelagerten
Ausnahmefall im Simme der genarnten Recirtsprcchung handele.
Uberdies ist, soweit es sich bei den Waren, die fiir das
angegriffene Zeichen der Kliigerin in der Warenzeichenrolle
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eingetragen sind, um gleichartige Waren handelt,"der
Rechtsgedanke des Schutzes gegen "Verwdsserungsgefahr",

wie er in der Rechtsprechung des Senats verwendel wird,

schon deshalb nicht einschlégig, weil er, soweit es sich

unm Warenzeichen handelt, nur in Betracht kommt, wenn der
zeichenrechtliche Schutz wegen Ungleichartigkeit der Waren
versagt (BGH GRUR 1957, 435, 438 -~ Eucevrin). Sonstige Um-
stdnde, die auf eine Unlauterkeit der Zeicheubenutzung

durch die Kligerin trotz Fehlens dexr zeichenrcchtlichen
Verwechslungsgefahr hindeuten ktmiten, sind nicht ersichtlich.

Das Berufungsgericht hat daher die Ldschungswider-
klage der Beklagten, soweit sie auf die §§ 11 Abs. 1 Ziff. 1
WZG, 1 UWG gestiitzt war, mit Recht fiir unbegriindet gehal-
ten. .
IT. Den auf die'Teillﬁéchung des Warenzeichens
Nr. 659 286 gerichteten und auf § 11 Abs. 1 Ziff. 2 W26
gestitzten Hilfsantrag der Widerklage hat das Berufungs-
gericht zum Teil fir begriindet erachtet und demgemif die
Klédgerin verurteilt, in die Teilldschung fiir eine Reihe
von Waren, die im Urteilstenor des Berufungsurteils im
einzelnen aufgefiihrt sind, einzuwilligen. Es hat die Auf-
fassung vertreten, die Teill&schungsklage sei begrimndet,
soweit sie Waren beireffe, die nicht zum geschiéftlichen
Tétigkeitsbereich der Kidgerin und iliberhaupt nicht in
das Heistellungsprogramm einer chemischen Fabrik gehdrten.
Datei sei zu Gunsten der Klégerin davon auszugehen, das
gerade eine chemische Fabrik je nach den Zeitumstéinden
vielseitige Moglichkeiten der Umstellung des Fabrikations-
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programms habe und dall dshes ein berechtigtes Interesse
am Zeichenschutz flir alle in chemischen Fabriken erzeugten
Waren begtehe. AuBer dem von der Bcklagton mit ihvem Hilfe-
antrag der Kligerin bercits zugebilligten Zeoicheuschuta
fir alle Waren der Klassen 5 und 34 und fir Trocken- und
Liftungsgerdt sei, so filhrt das Berufungsgericht weiter
aus, a2nsuerkennen, da auch die Varen der Klassen 2, 5 a,
6, 11 und 13 noch in den Herstellungsbereich eirer chemi-
schen Fabrik fielen. Die Kligerin habe rerner nachgewiesen,
daB sie-auvch mit einzelnen anderen Waren, wie Rasiermessecrn,
Metallkassetten, verschiedenen Gummiwaren, bikroskopen,
Uhren und Fotogeriten regelmédBig Handel treibe. Auch inso-
fern sel die Eintragung berechitigt.
L8

Die Revision hdlt die Auffassung des Berufungs-
gevichts fir zu weilgehend. Sie meint, bei den von der
Klédgerin in ihrem Schriftsatz vom 20. Oktober 1956 erwdhn-
ten Weren, die sie auBer denen der XKlassen 4 wd S sowie
auBer Trocken- und Liif cungsgerdten noch vertreibe, hendele
es sich um Zubehor fiir die Xorper—~ und Schonheitspflege.
Diese Gerdte aber gehorten nach ihrer Zweckbegtimmung nur
in die Warenklasse der Hauptsache, d. h. in die Klasse 5.

Diese Auffassung der Revigion ist nicht beiechtigt,

Das Berufungsgericant hat, wie der Zusammenhalt seiner
Ausfiihrungen zeigt, festgestellt, daB die Kliégerin eine che-’
mische Pabrik betreibt, die sich nicht a2uf ein bestimmtes
Teilgebiet beschrénkt. Wenn es unter diesem Gesichtspunkt
die Erzeugnisse, die normalerweise im Rahmen einer chemi-
schen Fabrik hergestellt werden, insbesondere die Waren der
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Klassen 2, 6, 11 und 13 im Warenverzeichnis belassen hat,
kann das aus Rechisgriinden nicht beengtandet werden. Es
lassen sich daraus auch keine Bedenken hevleiten, daB das
Berufungsgericht keine ins einzelne geherden Foststellungen
getroffen hat, ob sidmtliche in den genannten Klessen aufge-
fithrten Waren z. Zt. schon von der Kligerin hergestollt

und vertrieben werden. Denn aus der Feststellung des Beru-
fungsgerichts, daB diese Waren normalerwoise in den Bereich
einer chemischen Fabrik Ffallen, ergibt sich, daRB insoweid
zun mindesten ein bercchtigtes Interesse der Klégerin an
dem Schutz ihres Zeichens unter dem Gesichtspunkt der sog.
Vorratsware atich fiir diese Waren zu be jahen ist, zumal seit
der Fintragung des Zeichens bis zur letzten mindlichen Ver-
handlung nicht viel mehr als 2 Jahre vergangen sind und da-—
her die Ermsircckung des Geschﬁftébetrigbs auch auf solche
%Waren nicht auszuschlieBen ist (vgl. Urteil des Senats vom
51, Januar 1958 ~ I ZR 178/56 —~ Colonia). Soweit die Re—
vision beanstandet, daB der Klédgerin Waren der Klagse 3 a im
Warenverzeichnis belassen worden sind, muB darauf verwie-
sen werden, daB die Xligerin unstreitig nicht nur kosmeti-
sche Erzeugnisse, sqndern auch Gerdte fiir XKorper- und

‘Schénheitspflege, insbesondere Bedarfsaritikel dieser Art

filr Priseure herstellt und vertreibt. Weun das Berufungs-
gericht bei dieser Sachlage davon ausgeht, def nach der
Art des Geschidftsbetriebes der Klégerin damit zu rechnen
sei, daB sic ihre Produktion auch a2uf die in Klasge 3 a
genannten Gegensténde erstrecken itnne, 188+t sich auch

hierin ein Rechtsfehler nicht erblicken. Nicht nur Hazriformer-

arbeiten, sondern auch Xopfbedeckungen (z. B. Frisurhauben)
gowie Putz und kiinstliche Blumen kdnnen fiir Zwecke der
Friseurgeschédfte Verwendung finden. .
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Soweit die Revision schlieBlich beanstandet, daf
Rasierklingen, Metallkassetten, verschicdene Gurmiwaren,
Potogerdte, Mikroskove und Uhren unter den verschicdenen,
im Revisionshilfsanirag zur Widerklage im einzoelner ge-
nannien Klassen zugelassen worden sind, muB3 ihr der Erfolg
versagti bleiben. Das Berufungsgoricht hat festgestellt,
daB die KHgerin mit diesen Waren rogelmiBig Handel treibt,
Gegeniiber dieser tatsdchlichen Pestgtollung kemn die Re~
vigion nicht mit ihrem Finwand durchdringen; diese Artikel
seien, da sie von der Kligerin als Zubehdr zu anderen
Erzeugnissen geliefert wiirden, nur als Zubchdr zu Geréicn
fiir Korper— und Schinheitspflege im Sirne der Warenklasse 5
aufzufassen. Die PFeststellung des Beorufungsgesichts geht
dahin, daB mit den genannten Artikeln selbstindig Hevdel
getrieven wird. Damm aber hat das Bevujungsgoricht die im
Varenverzeichnis aufgefihrten Oberbegriife, zu denen diese
Tinzelwaren gehtren, mit Recht im Werenverzeichnis be-
lassen. Soweit die belassenen Oberbegriffe nicht durch
die tatséchlich vertiiebenen Waren gedeckt scheinen, recht-
fertigt sich die Beiassung aus der Erwdgung heraus, daB die
Irstreckung des Geschiéftsbeitriebes der Kligerin auch auf
solche Waren, die in den weiteren Oberbegriffen enthalten
sind, naheliegt. Dagegen richten sich die Antrige der
Revision enscheinend aucn nicht:

Auch der Revisionsnilfsanirag zur Widerklage konnte
daher keinen Erfolg haben.

C.

Die Kosten der zuriickgewiesenzn Revision fallen
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nach § 97 ZPO der Beklagten zur Tast.

Auch die Kosten fiir den infolge Zurilicknahme der Zei~
chenanmsldung W 6014/34 Wz erledigten Teil des Rechisstreits
miissen gemidB § 91 a ZPO die Besklagte treffen. Foenso wie
en der Anmeldung des Zeicheins W 6015/34 Viz war die Bokleg-
te avs den unter Ziffer A IT erdrterten Griinden auch an
der Anmeldung W 60%4/34 Vz eauf Grund der Vercinbarung vom
1. Juli 1953 gehindert. Sie hdtte daher, wenn sie den
Rechtestreit nicht fiir erledigt erklért udtte, auch in-
sowelt unterliegen miissen.

Wilde Birnbach Bock
WeiB Spreng
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