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ustizhauptsekgpfar
als Urkundsbeamter
In dem Rechtsstreit der Geschifisstelle

der Firma K@ GuobH, @EB-hLa@l, CElES str-3c @B,
vertreten durch ihre Geschiédftsfithrer Heinz J. AR und
Hanired Kn@,

Beklagten und Revisionskl&dgerin,

- rrozeBbevollmichtigte: Rechtsanwilte Prof. Dr. (R
und Prof. Dr. (B -

gegen

die Firma Uniport Kuqjjl ¢, "diING_Gg ., R 3, 2,
vertreten durch ihren personlich haftenden Gesellschafter

Werner KU{EEEED,

Klidgerin und Revisionsbeklagte,

- Prozefibevollmdchtigter: Rechtsanwalt Dr. (I -



Jer 1. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
auf die miindliche Verhandlung vom 16. April 1975
durch die Vorsitzende Richterin Dr. Kriiger-Nieland
und die Richter Al1ff, Dr. Sprenkmann, Dr. Frhr. v. Gamm
und Schwerdtfeger

beschlossen:

Der Rechtsstreit wird bis zur rechtskriaftigen
Entscheidung liber den von der Beklagten beim
Deutschen Patentamt eingereichten Antrag auf
Loschung des Klagezeichens - AZ 874 951 - S
76/72 Lésch - ausgesetzt.

Griinde

Die Kldgerin ist Inhaberin des am 4, Februar
1969 angemeldeten und am 10. November 1970 einge-
tragenen Warenzeichens 874951 Torch fiir Gas- und
Benzinfeuerzeuge, Feuerzeuggas, sdmtliche Waren aus
englischsprechenden Lindern importiert oder fiir den
bxport bestimmt. Sie benutzt dieses Zeichen zur
Kennzeichnung von Gasfeuerzeugen.

Die Beklagte vertreibt unter anderem einen
Lotbrenner, der mit Gas betrieben wird und auf
dessen Sockel in erhabener Schrift die Worte

R
VARAFLAME TORCH
LOTBRENNER

stehen.




Matthias Prinz

Rechtsanwalt www.prinz.law

Die Kldgerin sieht hierin eine Verletzung ihres
Warenzeichenrechts. Sie hat gegen die Beklagte Klage
auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung
der Schadensersatzpflicht erhoben.

Die Beklagte hat zur Begriindung ihres Klageab-
weisungsantrags ausgefiihrt:

Das Wort TORCH werde von ihr nicht warenzeichen-
mifig, sondern lediglich als beschreibende Angabe ver-
wendet. Es sel, da eine filir jJedermann erkennbare reine
Beschaffenheitsangabe, auch fiir Gasfeuerzeuge eine
schutzunfihige und irrefiihrende Bezeichnung. Das Klage-
zeichen sei daher l1ldschungsreif, Gasfeuerzeuge und Gas-
lotbrenner seien iberdies keine gleichartigen Waren.
Schon daran scheiterten zeichenrechtliche Anspriiche
der Kligerin. Die Kldgerin habe im ibrigen ihre An-
spriche verwirkt. Ihr Klagebegehren sei auch rechts-
miBbrauchlich, weil sie gewuf3t habe, dafl die Beklagte
seit 1965 die beanstandete Bezeichnung verwende, und
das Klagezeichen mit dem Ziel angemeldet habe, dieser
die Weiterverwendung der Bezeichnung unmdglich zu ma-
chen. Ein Schadensersatzanspruch stehe der Kligerin
schon deshalb nicht zu, weil ihr durch den Vertrieb
der angegriffenen GaslOtbrenner kein Schaden entstan-
den sei.

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 20. Septem-
ber 1972 beim Deutschen Patentamt beantragt, das Klage-
zeichen gemaB § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG zu ldschen. Uber
diesen Antrag ist noch nicht entschieden.

Das Landgericht hat die Beklagte wie folgt ver-
urteilt:
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1. Der Beklagten wird unter Androhung einer Geld-
straie in unbeschrinkter Hohe und einer an
ihrem Geschidftsfiihrer zu vollziehenden Haft-
strafe bis zu 6 Monaten unter Hinweis auf
§8& 15, 24 WZG verboten, Gas-Lotbrenner mit
dem Zeichen TORCH auf dem Sockel in Verkehr zu
bringen oder feilzuhalten.

2. Die Beklagte hat Auskunft dariiber zu geben,
wieviele der solchermafien gekennzeichneten
Lotbrennersockel sie ab 10. November 1970
in Verkehr gebracht oder feilgehalten hat.

3. Es wird festgestellt, dafl die Beklagte ver-
pflichtet ist, der Klagerin samtlichen Scha-
den zu ersetzen, der dieser durch die Benutzung
des WZ TORCH in der in Ziffer 1 angegebenen
Weise ab 10.11.1970 entstanden ist.

Das Urteil weicht insofern vom Klageantrag ab,
als das Landgericht die Beklagte nicht - wie beantragt -
zur Rechnungslegung, sondern zur Auskunftserteilung
verurteilt und die Nebenanspriiche auf die Zeit ab
10. November 1970 (Eintragung des Klagezeichens) be-
grenzt hat.

In der Berufungsinstanz hat die Beklagte beantragt,

a) das Urteil des Landgerichts aufzuheben und
die Klage abzuweisen.

b) den Rechtsstreit bis zur Entscheidung des
Deutschen Patentamtes in der LOschungssache
874951 - 5 76/72 ~ Losch -~ auszusetzen.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung zuriickge-
wiesen, Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihre
in der Berufungsinstanz gestellten Antridge weiter.
Sie wiederholt ihren Antrag, den Rechtstreit gemis
§ 148 ZPO bis zur Entscheidung iiber ihren gegen das



hlagezeichen gerichteten Léschungsantrag auszusetzen.

Die Besounderheiten des Streitfalls rechtiertigen
€s, den Rechtstreit bis zur Entscheidung des gegen
das Klagezeichen gerichteten Loschungsantrags auszu-
setzen (§ 148 ZFO).

Dem Berufungsgericht diirfte darin zu folgen sein,
daB3 das Klagebegehren nicht etwa daran scheitert, daB
ihm der binwand des Rechtsmifibrauchs oder der Verwir-
kXung entgegenstiinde. Auch seiner Begriindung, mit der
es die Warengleichartigkeit von Gasfeuerzeugen und
den von der Beklagten vertriebenen Gas-LOtbrennern,
die zeichenmidBige Benutzung der angegriffenen Bezeich-
nung und die Verwechslungsgefahr der einander gegen-
iiberstehenden Kennzeichnungen bejaht, wird man folgen
missen. Ob die Kl&dgerin mit ihrem Klagebegehren durch-
dringen wird, hingt daher letztlich davon ab, ob sich
das Klagezeichen in dem von der Beklagten eingeleite-
ten Loschungsverfahren behaupten kann, oder ob es nach
§ 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG der Loschung verfallt, weil
seine Eintragung hdtte versagt werden miissen. Da das
Patentamt als Eintragungsbehdrde von Amts wegen das
Vorliegen von Eintragungshindernissen bis zum Ab-

schlufB3 des Eintragungsverfahrens zu berlicksichtigen
'hat, kommt es in dem Ldschungsverfahren darauf an,
ob im Zeitpunkt der Eintragung des Klagezeichens ein
absoluter L&schungsgrund vorgelegen hat (vgl. den
SenatsbeschluB vom 7. Februar 1975 - I ZB 1/74 -
Elzym m.w.N., Betrieb 75, 637), das Klagezeichen
"Torch" also in Jenem Zeitpunkt - wie die Beklagte
meint und im L&schungsverfahren geltend macht -
eine Beschaffenheitsangabe flir Gasfeuerzeuge war

(§ 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG). Der ProzeBvortrag der Par-
teien bietet hierfiir keinen hinreichenden Anhalt.




Eine neue Situation hat sich indes daraus ergeben,
daf3 der von der Beklagten kurz vor der letzten miind-
lichen Verhandlung in der Berufungsinstanz iiber-
reichte Beschluf3 des Bundespatentgerichts vom 11. De-
zember 1973 in der Beschwerdesache 26 W (pat.) 289/72
inzwischen rechtskriaftig geworden ist. In jener Ent-
scheidung hat das BPatG die Anmeldung (der Beklagten)
des Warenzeichens "Torch" fiir die Ware "L&tbrenner"
mit der Begriindung zuriickgewiesen, das Wort sei eine
der englischen Sprache entnommene Angabe {iber die Be-
schaffenheit der angemeldeten Ware (§ 4 Abs. 2 Nr. 1
WZG). Da nach der Feststellung des Berufungsgerichts
Gasfeuerzeuge und Gas-Lotbrenner warengleichartig
sind, bedarf es fiir die Entscheidung des vorliegenden
Rechtstreits nunmehr weiterer tatsdchlicher Ermitt-
lungen. Das Revisionsgericht ist gehindert, diese
selbst anzustellen. Es erschien daher geboten, in
diesem Ausnahmefall den Rechtsstreit bis zur rechts-
kraftigen Entscheidung des Loschungsverfahrens aus-
zusetzen,

Kriger-Nieland ALfSf Sprenkmann

v. Gamm Schwerdtfeger

als Urkundsbeamter
der Geschdftsstelle
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