BUNDESGERICHTSHOF 2007 036

IM NAMEN DES VOLKES

I 7R 36/67 URTEIL Verkiindet am

7. Marz 1969

Werner,

Justizobersekretir
als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma DD T-@GEND GnobH, ViGN iber
Bi g

9
vertreten durch den Geschédftsfilhrer Dipl.-Kaufmann RN,
ebenda,
Kldgerin, Berufungsbeklagte,
AnschluB8berufungskligerin
und Revisionsklédgerin,

- ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwdlte Prof. Dr. (D
und qu - -

gegen

die Firm.a stull-vaEED, \1GEED cubH, DiGHNEED, SchUD-
straBe

vertreten’durch ihren Geschédftsfilhrer Giinther HoQlllD,
ebenda,

Beklagte, Berufungsklédgerin,
AnschluB8berufungsbeklagte
und Revisionsbeklagte,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. GENNNED -



Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die miindliche Verhandlung vom 7. Mdrz 1969 unter Mitwir-
kung der Senatsprdsidentin Dr. Kriiger-Nieland und der
Bundesrichter Al1ff, Dr. Simon, Dr. Merkel und Dr. Girisch

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Klidgerin wird das Urteil
des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Diisgseldorf vom 13. Januar 1967 aufgehoben.
Die Sache wird zur erneuten Verhandlung und
Entscheidung, auch iber die Kosten des Revi-
sionsverfahrens,an das Berufungsgericht
zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien sind die deutschen Glieder zweler
internationaler Unternehmensgruppen und stehen beim Ver-
trieb von Schmiergerdten und -einrichtungen im Gebiet
der Bundesrepublik im Wettbewerb. Die Rechtsvorgingerin
der Muttergesellschaft der Beklagten, die Firma B
Manufacturing Company in Br{lllP, Coullllll, USA,
und die Mitgrinderin der Kldgerin, die Firma L4 UGIED
Th@ll®, S.A., schlossen im Jahre 1920 einen Vertrag, in
dem sie sich wechselseitig die Auswertung von Patentrech-
ten liberlieSen und sich verpflichteten, ihr System nicht
in das vom anderen Teil als ausschlieBlich in Anspruch
genommene Gebiet zu liefern - Bassick nicht nach Europa,
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Th@P nicht nach Nord- und Siidamerika. Nach dem Vertrag
war jeder Vertragspartei gestattet, ihr Schmiersystem fiir
die Erstausstattung neuer Fahrzeuge oder anderer Vorrich-
tungen zu verkaufen, auch wenn diese Fahrzeuge oder Vor-
richtungen in das der anderen Vertragspartei vorbehaltene
Gebiet ausgefiihrt wurden. Der Ersatzteilbedarf sollte
indes jeweils importiert und in erster Linie durch die
Vertriebsorganisation des fiir das jeweilige Gebiet zu-
stindigen Vertragspartners vertrieben werden. An diese Re-
gelung hielten sich die Parteien mit einigen im Jahre 1935
- auf Seiten der Firma BE durch deren Rechtsnachfol-
gerin, die Firma S+tGID-VEEEEP vereinbarten - Anderungen
bis 1945.

Die Firma B@EE® benutzte seit 1918 fiir ihr Schmier-
system die Bezeichnung "A1@D", die Firma 14D VG
Th@l® brachte ihre Gerdte unter der Bezeichnung "Thillll®
Schmiersystem" auf den Markt. Im Jahre 1921 meldete
B die Bezeichnung "A1@" in den USA als Waren-
zeichen an. Die Th@l® S.A. ging zu der Bezeichnung
"Te@EIP" iiber und dnderte spdtestens 1922 ihre Firma
in T¢I S.A. un. Im gleichen Jahr meldete sie in
Deutschland das Bildzeichen "Te¢lllP" fiir Schmier-
gerdte an. 1931/32 griindete die TGN S.A. zusammen
mit der deutschen Firma Metallwerk ViGN dic
Kldgerin, die Deutsche To@illl GmbH, an der nach dem
Vortrag der Kligerin die Firma T¢QB S.A. mit 50 %
beteiligt ist, widhrend sich die iibrigen 50 % in deutschem
Besitz befinden.

Die Kldgerin meldete am 21. Mirz 1932 das Wort
"TeqD" 2ls deutsches Wortzeichen an, das fiir Schmier-

JLaw — Gesetze und Urteile ononmon Available on the
— | Kostenlos (mobile App) » Google play D App Store

W Uber 200 Gesetze " . —
Uber 100.000 Urteile JLaw — flir Android JLaw — flir iOS

3L YoNY :SIOMUIH

OYIN J eL8 §§ YOrU JueqUa)e( S[e PUls SUN[WESS[I3)1() TP L

7598

J1Zny

1



https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

geridte sowie Kontrollapparate eingetragen ist. Am

19. Dezember 1932 meldete die Klégerin weiterhin das
Zeichen "A1WEEER" fiir Schmiergerite aller Art als Waren-
zeichen fir sich selbst an. Dariiber kam es zu einem
Briefwechsel mit der Firma StUllllB-VeE®» Corp., der
Rechtsnachfolgerin der Firma Bgillll. Die Klidgerin be-~-
nutzte das fiir sie eingetragene Zeichen "A1@" nur
fiir die von ihr im Rahmen des Ersatzteilgeschiftes ver-
triebenen Erzeugnisse der Firma StUlB-~-VGEED.

Nachdem der oben erwdhnte Vertrag im Jahre 1945
beendet worden war, riumte die Firma StUlD-VEEE» der
Kldgerin 1950 ein Alleinvertriebsrecht fiir das Gebiet
der Bundesrepublik ein, das sich auf Schmiergeridte und
Unwuchtausgleichgerdte bezog. Dieser Vertrag endete am
31. Dezember 1952. 1953 kam es zu einer neuen Verein-
barung, wonach das Alleinvertriebsrecht der Kldgerin auf
A1@EP-Unwuchtausgleichsgerite beschridnkt wurde. Diesen
Vertrag hat die Firma St¢llD-VGIER® 2n 18. November 1963
geklindigt. Im Jahre 1955 meldete die Firma StlllllD-'uillllp
das Wort "A1GW®" in der Bundesrepublik als Warenzeichen
fir "elektronische Apparate zur Anzeige von Gleichge-
wichts- und Ungleichgewichtszustinden in Automobilrddern
und zur Anzeige bestimmter Stellen und Grade derartiger
Unwuchten darin" an. Die Klédgerin erhob dagegen Wider-
spruch aus ihrer A1@-Eintragung von 1932 fiir Schmier-
gerdte. Sie nahm den Widerspruch jedoch auf Grund einer
Vereinbarung vom September 1956 zuriick, die in Ziffer 4
lautet:

"Die DD Tc<@® GnbH wird ihren Wider-
spruch zuriickziehen. Sie erklédrt zugleich, das

sie das Zeichen "A1@EEP" nicht zur Kennzeich-
nung fiir Waren im Bereich ihres Geschidftsbetriebes



benutzt hat und benutzen wird, ausgenommen
solche Waren, die sie von StUlllB-"GlllP bLe-
zieht und unter deren Warenzeichen Al(D
welterverkauft."

Das Zeichen "A1@D" wurde darauf im Jahre 1956 fir Un-
wuchtausgleichsgeridte fiir die Firma StED-Vall® cinge-
tragen.

1962 wurde die Beklagte von der St+@llD-Vell® Corp.
und deren hundertprozentiger Tochtergesellschaft, der
A1 Corp., als deutsche Tochtergesellschaft unter der
Firma StGD-"GIP A1GHEED GnbH gegriindet. An der Be-
klagten ist weiterhin Herr McK@p beteiligt. Als Gegen-
stand des Unternehmens ist im Handelsregister u.a. ver-
zeichnet der Vertrieb von Al@-Erzeugnissen, wie
Schmiermitteln fiir Fahrzeuge, Maschinen und Apparate
sowle Apparate zur Feststellung schlechter Ausgleichung
und zur Ausrichtung von Rddern. Die Beklagte hat unter
ihrer Firma den Vertrieb von industriellen Schmiereinrich-
tungen der Firma StEP-VEE® Corp. in der Bundesre-
publik aufgenommen. Sie hat eine Zeitungsanzeige (Anl. 7
der Klageschrift) erscheinen lassen, in der auf die
zentralen Olnebel-, Fett oder Olschmiereinrichtungen der
StellD-"gI» Veltorganisation hingewiesen wird und die
herausgehoben die Firma der Beklagten mit dem Wort
"AJ@EP" enthilt.

Die Klidgerin hat darauf wegen der Verwendung des
Wortes "A1WHE" in der Firma der Beklagten sowie beim
Vertrieb die vorliegende Klage erhoben und behauptet,
die Bezeichnung "A1GHEI' sei mit ihrer Bezeichnung
"Mo@iD" verwechslungsfdhig. Dabei hat sie ausdriick~




lich erkliart, sie wolle sich insoweit nicht auf ihre

Al -Eintragung, sondern nur auf ihren Firmenbestand-
teil und das Warenzeichen "To¢ilR" stiitzen. Die Kli-
gerin hat auf dem deutschen Markt fiir Einzelschmierein-
richtungen einen Marktanteil von 86 % und fiir Zentral-
schmieranlagen von ca. 30 %, Unter dem Zeichen "AlGNEED"
hat sie nach ihrer Behauptung in den Jahren 1932 bis

1939 im Rahmen des Ersatzteilgeschdftes mit AINEEEB-Waren,
z.B. Schmiernippeln, einen Umsatz von insgesamt RM 380,--,
seit 1953 auf dem Schmiermittelsektor einen Jahresumsatsz
von durchschnittlich DM 263,-- erzielt. AuBerdem sind
nach der Darstellung der Kldgerin seit 1953 noch 166 Rad-
auswuchter unter dem Zeichen "A1@P'" von der Kl&égerin
vertrieben worden. Erzeugnisse der A1GNEIP- und TGS
Gesellschaften werden unter diesen Zeichen in zahlreichen
Ldndern der Welt vertrieben, ohne daB dabei, wie die Kli-
gerin einrdumt, das Nebeneinanderbestehen der beiden Be-~
zeichnungen Schwierigkeiten bereitet. Die Firma
StalllD-VEGEP» mnecldete 1963 das Warenzeichen "A1GHED"
beim Deutschen Patentamt an fiir die Waren "Ausrichtge-
rdate fiir Fahrzeugrider zum Feststellen und Messen von
Einstellungsfehlern sowie Teile dieser Ausrichtgeridte".
Dagegen legte die Kligerin sowohl aus ihrem AlGEEED- wie
aus ihrem Te@lB-Zcichen wegen Verwechslungsgefahr
Widerspruch ein, den das Bundespatentgericht durch Be-
gchluB vom 26. Juli 1966 hinsichtlich "A1GE" wegen
mangelnder Warengleichartigkeit, hinsichtlich des Wider-
spruchszeichens "Te@D" nangels Zeichenilbereinstimmung
zuriickgewiesen hat.

Die Kldgerin beruft sich zur Begriindung der Ver-
wechslungsgefahr auf dem hiesigen Markt auf eine besonders



starke Kennzeichnungskraft ihrer Bezeichnung "T<@HIED" .
Sie hat dazu unter Vorlage des Ergebnisses einer demos-
kopischen Umfrage behauptet, "Te@l D" sei seit Jahr-
zehnten im Verkehr stark durchgesetzt. Seit 1932 habe

sie unter diesem Zeichen mit groBem Werbeaufwand ca. 15 Mil-
lionen Erzeugnisse umgesetzt, allein 8 Millionen davon

seit 1954. Wenn die Beklagte die Bezeichnung "AlGHEPD"

beim Vertrieb von Schmiereinrichtungen gebrauche, werde
"Te@R" in seiner Kennzeichnungskraft geschwicht. Das
brauche sie auch dann nicht hinzunehmen, wenn die
Te@-Gesellschaften in anderen Lindern dies zugelas-
sen hdtten und die Bezeichnungen dort nebeneinander be-
stdnden. Zeichenrechtlich k&@me es allein auf die Verhilt- [
nisse in der Bundesrepublik an.

Die Kldgerin hat beim Landgericht beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. in die Léschung ihrer Firma "StUlN-
VD AJGEER GmbH" einzuwilligen;

2. es bei Meidung einer vom Gericht fiir
jeden Fall der Zuwiderhandlung festzu-
setzenden Geldstrafe in unbegrenzter
Hohe oder Haftstrafe bis zu 6 Monaten zu
unterlassen,
bei dem Vertrieb von Schmiereinrichtungen,
insbesondere von zentralen Olnebel-, Fett-
oder Olschmiereinrichtungen die Bezeichnung
"A1@EB" zu benutzen, auch wenn dies in
der Form "StGllD-"allp-A1GEE» GnbH"
geschieht;




3. der Klidgerin iiber den Umfang der unter I, 2
gekennzeichneten Handlungen Auskunft zu
erteilen, und zwar unter Angabe im einzel~
nen der Art und des Umfanges einer solchen
Benutzung;

II. festzustellen, daB die Beklagte verpflichtet
ist, der Klidgerin allen Schaden zu ersetzen,
der dieser durch die unter I, 2 gekennzeich-
neten Handlungen entstanden ist und noch ent-
steht.

Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie hat bestritten, daB8 die Kligerin fiir "Te@illP" mehr
als eine normale Kennzeichnungskraft erworben habe. Die
Umfrageergebnisse hat sie als nicht aussagekrédftig bean-
standet. Sie leugnet unter eingehender Darlegung die
Verwechslungsgefahr und verwelst besonders auf das rei-
bungslose Nebeneinanderbestehen auf den auslidndischen
Mirkten. Auch die Klégerin habe keine Bedenken gehabt,
jabrzehntelang auf dem deutschen Markt fir "A1EEED" zu
werben. Auch habe die Klidgerin durch Ziff. 4 der Verein-
barung von 1956 auf etwaige Verbietungsrechte verzichtet.
Selbst wenn eine gewisse Verwechslungsgefahr bestehen
sollte, sei das Verlangen der Klégerin miBbrduchlich. Die
Firms Th@lll® S.A., die Rechtsvorgingerin der Kl&égerin,
habe sich seinerzeit bewuBt an "A1@JB" angenihert und
deshalb etwaige Verwechslungsgefahren auf sich genommen.
Das miisse sich die Kldgerin entgegenhalten lassen. Jeden~
falls fiir Drittmirkte und das Ersatzteilgeschédft sei
schon damals das Nebeneinander in Ksuf genommen worden.



Die Klédgerin versuche jetzt, sich den Folgen ihrer Kon-
zernzugehdrigkeit durch formale Einwendungen zu entziehen.
Der A1@P-Konzern habe seinerseits niemals der Eintra-
gung von "Te@B" in Drittliandern widersprochen, son-
dern "TediP" noch dabei unterstiitzt.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemiB ver-
urteilt, mit Ausnahme des Anspruchs auf Unterlassung des
Gebrauchs des Zeichens "A1@P" in Alleinstellung, fir
den kein Rechtsschutzbediirfnis bestehe. Die Beklagte hat
Berufung eingelegt und Klagabweisung beantragt. Die
Kldgerin hat beantragt, die Berufung zuriickzuweisen. Sie
hat AnschluBberufung eingelegt und damit erneut bean-
tragt, die Beklagte schlechthin zur Unterlassung der
Bezeichnung "A1@lP" zu verurteilen, da auch dafiir das
Rechtsschutzbediirfnis zu bejahen sei. Ferner hat die Klia-
gerin mit der AnschluBberufung ihre Antridge auf das Ver-
bot des Gebrauchs der Bezeichnung "AlWHER" fir den Ver-
trieb von Apparaten zur Feststellung der guten oder
schlechten Ausgleichung und zur Ausrichtung von R&dern
erweitert.

Das Berufungsgericht hat nach Beweiserhebung durch
eine Umfrage bei Industrie- und Handelskammern unter Zu-
riickweisung der AnschluBberufung das Urteil des Landge~
richts gedndert und die Klage abgewiesen. Dagegen rich-
tet sich die Revision der Klédgerin mit dem wieder auf
das Warengebiet Schmiergerdte eingeschrinkten Antrag, die
Beklagte zu verurteilen,

I. 1. in die Léschung des Wortes A1GHIED in ihrer
Firma st QD -"alllD», \1@D GubH" einzuwilligen;
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2. es bei Meidung von Strafen zu unterlassen,
bei dem Vertrieb von Schmiereinrichtungen,
Schmiermitteln fiir Fahrzeuge, Maschinen und
Apparate die Bezeichnung Alemite, insbeson-
dere als Bestandteil ihrer Firma "S+El-
VeI L)@ GonbH" zu verwenden;

3. der Kldgerin Auskunft zu erteilen, in welchem
Umfange sie die unter I Ziff. 2 gekennzeich-
neten Handlungen begangen hat.

II. Festzustellen, daBl die Beklagte verpflichtet ist,
der Kldgerin allen Schaden zu ersetzen, der die-
ser durch die unter I Ziff. 2 gekennzeichneten
Handlungen entstanden ist und noch entsteht.

Die Beklagte beantragt,

die Revigion zuriickzuweisen.

Entscheidungsgriinde:

I. Das Berufungsgericht stellt fest, da8 nach dem
Ergebnis der Beweisaufnahme die Bezeichnung "Te@lED"
im Gebiet der Bundesrepublik in Fachkreisen weithin be-
kannt sei. Deshalb sei, obwohl von Hause aus nicht gegeben,
sowohl in klanglicher als in bildlicher Hinsicht eine ge-
wisse Verwechslungsgefahr zu bejahen, weil diese mit der
Bekanntheit einer Bezeichnung wachse. Diese Gefahr sei
hier jedoch nicht sonderlich grof, auch nur voriiberge-
hender Natur, da die fachkundigen K&uferkreise, wenn die
Bezeichnungen erst eine zeitlang nebeneinander bestiinden,
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diese ausreichend zu unterscheiden wissen wiirden. Ange-
sichts dieser auch von der Kldgerin eingerdumten Sachlage
sei es miBbriduchlich (§ 1 UWG), wenn die Kldgerin auf
ihrer formalen Rechtsstellung beharre, denn es wire ange-
sichts der von den Muttergesellschaften beider Parteien
im Jahre 1920 getroffenen Marktaufteilung und der daraus
resultierenden weltweiten Entwicklung beider Gruppen ein
fiir die Beklagte unzumutbares Ergebnis, wenn sie als
einziges Unternehmen ihrer Gruppe auf die Ausnutzung

der bedeutenden A1GEE-Marke verzichten, auf eine andere
Kennzeichnung ausweichen miiBte, und dadurch in ihrem
Wettbewerb nicht unbetrédchtlich behindert wiirde. Die
Kldgerin profitiere davon, daB sich auf Grund des Ab~
kommens von 1920 das Zeichen "Te@lllP" in den iibrigen
Lindern neben "AIQIP" unangefochten zu einem bedeuten-
den Zeichen habe entwickeln kdnnen. Der Ruf, den

"Te@ " inm Ausland genieBe, habe die Entwicklung

der Kldgerin zweifellos giinstig beeinfluBlt. Mache sie
sich durch Verwendung ihrer Marke diese Entwicklung
zunutze, so ktnne sie der Beklagten nicht verwehren, sich
diese Entwicklung ebenfalls nutzbar zu machen und, wie
die Unternehmen der Si{lllD-VGEEEP Gruppe in anderen
Lindern, die - zudem dltere - Bezeichnung "A1GEEED" zu
verwenden. Der Ausdehnung der in anderen L&ndern seit
langem abgeschlossenen Entwicklung zu einem unangefoch-
tenen Nebeneinander der Streitzeichen auch auf das Gebiet
der Bundesrepublik diirfe sich die Kligerin nicht wegen
einer voriibergehenden Verwechslungsgefahr und der még-
lichen Gefahr einer zeitweiligen Schwichung ihres Zei-
chens widersetzen. Die Interessenlage sei auch nicht
deshaldb anders zu beurteilen, weil die Kl&dgerin selbst
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lange Jahre die A1@N-Erzeugnisse unter dieser Be-
zeichnung in der Bundesrepublik in beschrinktem Umfange
vertrieben habe, denn die Firma StdllllD-VEEE® habe sich
nicht des Rechts begeben, nach Ablauf der Vertridge ihr
Zeichen in der Bundesrepublik selbst zu benutzen, was der
Kildgerin nicht zweifelhaft gewesen sein kdnne.

II. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision
haben im Ergebnis Erfolg. Auszugehen ist davon, daB die
Klégerin Rechte aus einem dlteren Zeichen geltend macht,
dem das Berufungsgericht unter dem Gesichtspunkt des
§ 242 BGB den Schutz versagt hat. DaB8 der Grundsatz von
Treu und Glauben, wie die Revision meint, zur Beschrin-
kung der Rechte aus einem &lteren Zeichen nur dann fiihren
kann, wenn das dltere Recht ein unbenutztes schutzunwiir-
diges Formalrecht sei, kann in dieser Allgemeinheit nicht
eingeriumt werden. Der Grundsatz von Treu und Glauben
und das Verbot sittenwidriger Schiddigung gilt allgemein
und auch die Ausiibung eines an sich schutzwlirdigen
Zeichenrechts kann unter besonderen Umstinden als
RechtsmiBbrauch angesehen werden. Insoweit ist dem Be-
rufungsgericht im Ausgangspunkt beizutreten. Auch ist
ihm zuzustimmen, wenn es offensichtlich davon ausgeht,
daB der Inhaber eines inlédndischen Zeichens, das recht-
médBig begriindet und insbesondere,wie hier,stark benutzt
ist, grundsédtzlich nicht miBbriuchlich handelt, wenn er
sein Zeichen gegen ein spidter angemeldetes Zeichen ver-
teidigt, selbst wenn dieses im Inland jiingere Zeichen
im Ausland bereits weltweit durchgesetzt ist. Das folgt
aus der territorial begrenzten Geltung der Warenzeichen-
rechte, auf der die Markenschutzgesetze beruhen. Dieser
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Grundsatz wiirde weithin aufgehoben werden, wollte man
die Verteidigung der inldndischen Marke unter dem Ge-
sichtspunkt des RechtsmiBbrauchs schon deshaldbd er-
schweren, weil sie sich gegen eine sonst weltweit be-
nutzte und bekannte Marke richtet. Vielmehr miissen auch
in diesem Falle weitere Umstédnde hinzutreten, wenn die
Rechtsverteidigung als miBbriuchlich betrachtet werden
soll.

Die vom Berufungsgericht in diesem Zusammenhang
vorgebrachten Griinde tragen im vorliegenden Fall eine
solche Beurteilung jedoch nicht. Der Grundgedanke des
Berufungsgerichtes ist es, "Te@D" habe sich im
Ausland auf der Grundlage des Vertrages von 1920 - also
mit Einverstindnis der StUlllD-VG® Gruppe -~ zu einem
bedeutenden Zeichen entwickelt, wovon die Klidgerin
tiber den weltweiten Ruf Nutzen gehabt habe. Deshalb
miisse sie der Beklagten - zum Ausgleich - hier die
gleichen Moglichkeiten einrdiumen, selbst wenn ihr das
schade.

Rechtsfehlerhaft ist daran bereits, daB das Beru-
fungsgericht einen der Kligerin angeblich zugewachsenen
Nutzen zur Grundlage seiner Entscheidung macht, obwohl
es keinerlei Feststellungen dariiber trifft, welcher
Art und welcher GroBe dieser Nutzen gewesen sein soll.
Die Parteien haben darilber nichts vorgetragen. Lediglich
zum Beweise, daB keine Verwechslungsgefahr zwischen den
Zeichen bestehe, hat die Beklagte darauf verwiesen, daB
die Zeichen in zahlreichen Ldndern ohne Stérung neben-
einander im Verkehr verwendet wiirden. Daraus folgt nichts
in der vom Berufungsgericht angenommenen Richtung, daB
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die Klédgerin durch Zugesténdnisse der St+UlIED-VOIEED
Gruppe bei der Entwicklung ihres Zeichens Vorteile gehabt
habe. Der Parteivortrag steht in verschiedener Richtung
einer solchen Annahme sogar entgegen. So hatte die Markt-
aufteilungsabrede gerade zum Ziel, die freie Entwicklung
des Vertragspartners im vorbehaltenen Marktgebiet des an-
deren Teils zu verhindern. Deshalb hatte die Kligerin

bis 1945 in den wirtschaftlich bedeutenden Riumen des
amerikanischen Kontinents gerade keine auf diesem Ver-
trag beruhende besondere Entwicklungsmoglichkeit. DaB

die Klédgerin ibr Zeichen bis 1945 in Europa entwickeln
konnte, beruhte auf ihrem vertraglichen Verzicht, sich
in Amerika zu entfalten, kann demnach nicht einem
wohlwollenden Verhalten der St@lllP-VGEEE® Gruppe zuge-
schrieben werden. Uber die Entwicklung auf den freien
Midrkten dritter Linder haben die Parteien nichts vorge-
tragen. Angesichts der lange zuriickliegenden Zeitriume
konnte ohne eingehenden Vortrag auch nicht festge-

stellt werden, wer dort im Sinne des Berufungsgerichts
gegeben oder genommen hat und was davon nach Vertrags-
ende noch beriicksichtigenswert verblieben ist. Entgegen
allen diesen Umstinden bleibt fiir die Feststellung des
Berufungsgerichts nur der ganz allgemeine Erfahrungs-
satz, daB angesichts des stark angewachsenen interna-
tionalen Verkehrs und sonstiger internationaler Ver-

flechtungen die internationale Verbreitung eines Zeichens

dem Ruf eines inlédndischen Zeichens niitzlich ist. Das
allein ist aber keine tragfidhige Grundlage fiir die Fest-
stellungen und Folgerungen des Berufungsgerichts.

Das Berufungsgericht hat auch den Zeitfaktor bei
der Abwigung nicht ausreichend beriicksichtigt. Die Ver-
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tragsbeziehungen, auf deren weltweite Auswirkungen das
Berufungsgericht sein Urteil stiitzt, sind 1945 beendet
worden, da die Vertrage von 1950 und 1953 lediglich das
Gebiet der Bundesrepublik betrafen. Auch wenn man bis
1945 eine gewisse Bindung der Klédgerin annehmen wollte,
80 war das Ende der Vertragsbeziehungen doch auch das
Ende solcher Pflichten. Mehr als 20 Jahre nach Vertrags-
ende eine Art Vorteilsausgleichung vorzunehmen, ist

nach Lage des Falles durch den Grundsatz von Treu und
Glauben nicht geboten. Allenfalls ktnnte diesem Ge-
danken Gewicht beigemessen werden, wenn die Vertrags-
parteien von 1920 ihre zeichenrechtlichen Beziehungen
gseinerzeit im Sinne einer Nichtangriffsabrede vertrag-
lich gestaltet hdtten und heute nur die Frage einer
nachvertraglichen Wirkung im Rahmen des § 242 BGB zu
beurteilen wédre. Da der Vertrag von 1920 aber keiner~
lei zeichenrechtliche Abreden enthielt, konnen ihm

nach seinem zeitlichen Ablauf auch keine nachvertrag-
lichen Duldungspflichten der Kligerin entnommen werden.
Das Berufungsurteil enthdlt auch keine Feststellungen
dariiber, da8 sich die beiden Gruppen widhrend der Gel-
tung des Vertrages von 1920 in anderer Form iiber ein
weltweites zeichenrechtliches Nebeneinander verstidndigt
hidtten. Zwar verweist das Berufungsgericht darauf, das
sich das "Te@P"-Zeichen neben "A1@P" "unangefoch~
ten" habe entwickeln kénnen, aber es enthdlt keine An-
haltspunkte dahin, daB8 dies auf einer Verstidndigung der
Gruppen beruht hat. Das tats@ichliche Nebeneinanderstehen
in kartellfreien Li&ndern, aus dem das Berufungsgericht
offenbar die mit der Formulierung "unangefochten” an-
gedeutete Feststellung begriinden will, reicht fiir diesen
SchluB8 nicht aus.
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Bei dieser Sachlage kann es nicht als mi8briuch-
lich angesehen werden, wenn die Kldgerin mehr als 20 Jahre
nach Vertragsende die ihr zustehenden Zeichenrechte gegen-
iiber der Beklagten ausiibt.

MiBbriduchlich handelt die Kldgerin auch nicht des-
halb, weil sie das Zeichen "A1QEP" selbst im Rahmen
des bestehenden Alleinvertriebsrechts neben ihrem Zeichen
"Te@D" benutzt hat. Die jetzige Berufung auf die
Verwechslungsgefahr ist nach den getroffenen Feststel-
lungen nicht als Treu und Glauben widersprechendes
widerspriichliches Verhalten zu beanstanden. Bis 1945
sicherte die vereinbarte Marktaufteilung die Kl&gerin
gegen wirtschaftliche Nachteile einer Verwechselbarkeit
der Zeichen, denn "A1@B" konnte danach neben
"Te R" keine selbstindige Bedeutung gewinnen, weil
es nur im Ersatzteilgeschidft verwendet werden sollte, das
entsprechend dem Sinn der Vereinbarung keine beachtliche
Bedeutung hatte. Zudem hatten etwaige Zeichenverwechslungen
angesichts des gemeinsamen Vertriebs durch die Klégerin
keine praktische Auswirkung. Vollig anders war die Lage
aber, nachdem die Beklagte daran ging, "A1GEED' in
Wettbewerb mit der Klégerin in der Bundesrepublik 2zu
benutzen. Angesichts dieser unterschiedlichen Wettbe-~
werbslage ist es kein treuwidrig widerspriichliches Ver-
halten, wenn die Klidgerin sich nunmehr auf die Verwechs-
lungsgefahr beruft. Die gleichen Gesichtspunkte gelten
auch, soweit die Kldgerin in den Jahren 1950 bis 1952
das Zeichen "A1MMM®" fiir Schmiereinrichtungen gebraucht
hat. Soweit die Kligerin dariiber hinaus das Zeichen

fiir Unwuchtanzeigegerite gebraucht hat, kommt der er-
drterte Gesichtspunkt schon im Hinblick auf die fehlende

Warengleichartigkeit nicht in Betracht.



- 17 -

ITII. Den Klageanspriichen steht auch nicht Ziff. 4
der Vereinbarung vom September 1956 entgegen, eine Fra-
ge, die das Berufungsgericht von seinem Standpunkt mit
Recht nicht gepriift hat. Zundchst kann zweifelhaft sein,
ob die Verpflichtung der Kl&gerin, das fiir sie einge-
tragene Warenzeichen "AlQ®" nicht zu benutzen, sich
nicht nur auf die Dauer des Alleinvertriebsrechts der
Kldgerin fiir A1QP-Erzeugnisse der Beklagten beziehen
sollte. Diese Frage kann aber auf sich beruhen. Denn
die Verpflichtung, eine bestimmte Kennzeichnung nicht
fiir eigene Waren zu benutzen in Verbindung mit dem
Recht, sie im Rahmen eines Alleinvertriebsrechts fir
die Waren eines Mitbewerbers zu verwenden, ist nicht
gleichzusetzen mit einer Verpflichtung, dem Mitbewerber
nach Beendigung des Alleinvertriebsvertrages die Be-
nutzung dieses Warenzeichens fiir den Eigenvertrieb seiner
Waren auch dann zu gestatten, wenn hierdurch eine Ver-
wechslungsgefahr mit einem benutzten Warenzeichen des
Vertragspartners heraufbeschworen wird. Denn die In-
teressenlage ist insoweit eine v5llig andere. Solange
die Kligerin ihr Warenzeichen "Te4P" fiir ihre
Schmiereinrichtungen benutzte und solange sie berechtigt
war, in der Bundesrepublik in beschriédnktem Umfang die
Warenbezeichnung "A1@B" bei dem ihr vorbehaltenen Ver-
trieb von Waren der Firma S+ElB-VElllP zu verwenden,
konnten ihr aus dem Nebeneinanderbestehen der beiden Wa-
renzeichen schon deshalb keine Nachteile entstehen, weil
ein etwaiger Irrtum, daB Al@P-Erzeugnisse ihr als Her-
steller, statt als Hédndler zugerechnet wurden, fir sie
keine wettbewerblichen Nachteile befiirchten lie8. Hierbei

ist auch zu beriicksichtigen, daB sich das Alleinvertriebs-
recht der Kligerin 1956 nur auf Unwuchtausgléichsgeridte
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bezog, die das Bundespatentgericht zu Recht nicht als
warengleichartig mit den Waren erachtet hat, die im
Warenverzeichnis des Warenzeichens "Al@P" der Kli-
gerin aufgefilhrt sind. Eine v6llig andere Wettbewerbs-
situation ergab sich aber, wenn nunmehr die Beklagte
selbst unter der Bezeichnung "A1@P" den Vertriebd
ihrer Erzeugnisse in der Bundesrepublik aufnahm, und
zwar auch derjenigen Waren, nd@mlich Schmiereinrichtun-
gen, die mit den Erzeugnissen der Klégerin warengleich
sind. Bei dieser Sachlage konnte, falls hierdurch eine
betriebliche Verwechslungsgefabhr hervorgerufen wurde,
der Kldgerin ernstlicher wirtschaftlicher Schaden ent-
stehen, falls sie dieser Warenbezeichnung nicht auf
Grund ihres seit Jahren benutzten Warenzeichens
"To@lD" entgegentreten konnte. Aus dem Verzicht
auf die Benutzung von "Al1@" fiir eigene Waren kann
hiernach nicht auch ein Verzicht auf die Geltendmachung
zeichenrechtlicher Anspriiche aus dem Zeichen "Te(NED"
gegeniiber einer Eigenbenutzung von "A1@B" durch die
Beklagte im Gebiet der Bundesrepublik geschlossen wer-
den.

IV. Der Rechtsstreit ist jedoch zur Entscheidung
im Sinne der Kldgerin nicht reif, weil die Ausfilhrungen
des Berufungsgerichts zur Verwechslungsgefahr nicht
ausreichen. Antrag I der Klageschrift geht dahin, die
Beklagte zur Einwilligung in die Loschung des Wortes
"AJGEEB" in ihrer Firma StulD-VGEED A1@HED GubH zu
willigen, wdhrend nach Antrag II die Beklagte verurteilt
werden soll es zu unterlassen, die Bezeichnung "A1GEED",
insbesondere als Bestandteil ihrer Firma StGlD-VGIED
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A1@HE® GubH zu verwenden. Das Berufungsgericht hat le-
diglich die beiden Zeichen auf ihre Verwechslungsfihigkeit
gepriift und insgesamt die Verwechslungsgefahr bejaht.
Eine solche pauschale Beurteilung ist rechtsfehlerhaft,
denn die Verwechslungsgefahr zwischen der vollen Firma
der Beklagten und dem Zeichen "Tedilll" kann unter Um-
stinden anders zu beurteilen sein als die zwischen den
beiden Warenzeichen. Fiir eine gesonderte Priifung bestand
fiir das Berufungsgericht um so mehr Anlafl, als es schon
die Verwechslungsgefahr der Zeichen von Hause aus ver-
neint und sie auch unter Berilicksichtigung der festgestell-
ten Verkehrsgeltung als '"micht sonderlich grof'" und bald
zu beseitigen bezeichnet. Zumindest unter solchen Umstén-
den ktnnten, selbst wenn vorwiegend "AIQ" in der
Firma der Beklagten den Eindruck bestimmt, die zusidtz-
lichen Firmenbestandteile St{lJF-V@ElP a2usreichen, die
Verwechslungsgefahr auf ein rechtlich unerhebliches MaB
herabzudriicken, zumal es sich um erkennbar auslé&ndische
Namensbestandteile handelt. Dabei fdllt zusitzlich ins
Gewicht, daB die beiderseitigen Firmen gegeniiber Fach-
kreisen benutzt werden, in denen die Kl&dgerin nach den
getroffenen Feststellungen seit Jahrzehnten bekannt ist
und durch den Firmenbestandteil "DEEEEEBD" als ein
deutsches, jedenfalls nicht als englisches oder amerika-
nisches Unternehmen, wie der Name der Beklagten nahelegt,
erscheint.
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Demgeméd war das Urteil auf die Revision aufzuhe-
ben und die Sache an das Berufungsgericht zur erneuten
Entscheidung zuriickzuverweisen.

Kriiger-Nieland Alff Simon

Merkel Bundesrichter Dr. Girisch
befindet sich im Urlaudb
und ist deshaldb verhin-
dert zu unterschreiben.

Kriiger-Nieland
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