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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I 2R 53/75 URTEIL Verkiindet am
8. Dezember 1976
Zug,
Justizhauptsekretiar

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle
in dem Rechtsstreit

der Kurt V@D GubH, ISEENEDstrafe, HENNEENED
( ), vertreten durch die Geschidftafilhrer Kurt
\ und Edith VG zcv. LA, ebenda,

Beklagten und Revisionsklédgerin,
- ProzeBSbevollmiichtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [ -

gegen

die Peter Km& Co., chemisch-technische Er-

zeugnisse, H Strafe, GUIINEEY, vertreten

durch die persbnlich haftende Gesellschafterin, die Peter
GmbH, diese vertreten durch ihren Geschiéftsfiihrer

Peter KU,

Klédgerin und Revisionsbeklagte,

- ProzeBbevollmiichtigte: Rechtsanwalte Dr. G und
Dr.

Patentnnwalt Diil -InH-




Der 1. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die miindliche Verhandlung vom 8. Dezember 1976 durch
die Vorsitzende Richterin Dr. Kriiger-Nieland und die
Richter Alff, Dr. Merkel, Dr. Schénberg, und
Schwerdtfeger

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird

das Urteil des 6, Zivilsenats des
Oberlandesgerichts Karlsruhe vom

12. Mdrz 1975 aufgehoben. Die Sache
wird zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung an das Berufungsgericht
zuriickverwiesen, dem auch die Ent-
scheidung liber die Kosten des Revisions-
verfahrens iibertragen wird.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Parteien befassen sich mit der Herstellung und
dem Vertrieb von chemisch/technischen Erzeugnissen, ins-
besondere von Lacken in Sprilhdosen zur Behebung kleiner
Schéden an Autokarosserien, Sie streiten dariiber, wer
von ihnen Inhaber des deutschen Warenzeichens
Nr. 753 808 "Spraila" ist, das am 19. Juli 1961 von der
Firma H. J. K@ GabH angemeldet und am 22. Oktober 1961
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gemdB § 6 a WZG in die Warenzeichenrolle eingetragen
worden ist - seit 19. Juni 1962 mit einem auf Blatt-
metalle und Lacke beschrénkten Warenverzeichnis. Die
Anmelderin, die am 3, August 1960 in das Handelsre-
gister eingetragene Firma H. J. K@l GobH, die sich
urspriinglich mit der Herstellung und dem Vertrieb
kosmetischer, pharmazeutischer und sonstiger chemisch-
technischer Produkte befaBte, wurde Komplementdérin der
Klédgerin, der Firma Peter K@ijjjjj§ GmbH & Co., die am

1. August 1961 ihren Geschiftsbetrieb aufgenommen hat
und am 4, Dezember 1961 in das Handelsregister einge-
tragen worden ist. Die Firma H. J. K GumbH #nderte
am 20. September 1961 ihre Firma in "Peter K@ Ver-
mogensgesellschaft mit beschrédnkter Haftung" sowie den
Gegenstand ihres Unternehmens in "die Beteiligung an
Unternehmen jeder Art". Mit Wirkung vom 12. Juni 1963
wurde die Firma in "Peter K GmbH" ge&ndert. Am

4, Juni 1962 wurde das Warenzeichen von der H.J. Killllijj} GmbH
~ damals bereits umbenannt in Peter K¢ Vermigensge-
sellschaft mit beschrankter Haftung - auf die Firma
KO & VG KG, die Rechtsvorgiéngerin der Be-
klagten, umgeschrieben. Diese Firma war durch Umwand-
lungsbeschluf8 vom 25. August 1958 aus der "Deutschen
FEEES-B@ Gesellschaft fiir Dberflidchentechnik und Rost-
schutz mbH" hervorgegangen., Ihr persdnlich haftender
Gesellschafter war bis 1, August 1963 Peter KU,

der damals auch, wie noch jetzt, Geschaftsfiihrer der
Komplementdrin der Kl&dgerin war, Kommanditist war Herr
VE. Infolge Trennung der Herren KGEENER und
VO trat letzterer als Komplementdr in die KUl
& VI KG ein, die zunidchst ihren Namen in Kurt
VG KG inderte und mit Wirkung vom 30, Juni 1964
mit Aktiven und Passiven auf die am gleichen Tage in
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das Handelsregister eingetragene Beklagte iibertragen
wurde, deren Geschidftsfilhrer Kurt Vil und seine
Ehefrau sind.

Der Rollenumschreibung vom 4. Juni 1962 lag die
Ubertragungserklirung von Peter Kl vom 28, Februar 1962
zugrunde, in der es heifBlt:

"Wir {ibertragen unsere Warenzeichen - Schnell-
eintragung Nr. 753 808 (K 19 002/34 Wz) Wort-
zeichen 'Spraila' mit allen Rechten und Pflichten
auf die Firma Kol & VAN XG,

NEEW; wir sind mit der Rollenumschreibung ein-
verstanden."

Der Umschreibungsantrag des Patentanwalts vom 19, Mdrz 1962
lautet:

"Unter gleichzeitiger Uberweisung der Ver-
fahrensgebiihr wird die Rollenumschreibung
der Eintragung 753 808 des Wortzeichens
'Spraila' auf die den zugehdrigen Teil des
Geschédftsbetriebes ibernehmende Tochter-
gesellschaft der Zedentin, Firma &
Vel G in HGNEE/ Neckar beantragt.
Zum Nachweis des Rechtsiibergangs ist beglaubigte
{Ubertragungs- und Annahmeerklirung beigefiigt."

Die Beklagte bzw. ihre Rechtsvorgédngerin hat das Zeichen
in der Schreibweise "Sprayla" in den Jahren 1962 bis
1964 fiir Sprithlacke und Lederfarben benutzt.

Am 22, September 1969 hat die Kldgerin beim
Deutschen Patentamt das Zeichen "Spraymax" (K 30 329/2)
angemeldet, Mit BeschluB vom 25. September 1970 hat das
Deutsche Patentamt auf den Widerspruch der Beklagten die
zeichenrechtliche Ubereinstimmung von "Spraymax" und
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"Spraila" festgestellt und die Eintragung von "Spraymax"
versagt. Uber die Erinnerung der Klédgerin gegen diesen
BeschluB3 ist noch nicht entschieden. Gegen die Anmeldung

des Zeichens "Spraymax" mit anderem Warenverzeichnis

(K 32902/2) vom 5. Februar 1972 hat die Beklagte eben-

falls Widerspruch eingelegt. Auch gegen das am

10, Mdrz 1971 von der Klidgerin angemeldete Zeichen "Spraila"
(K 31 924/3) hat die Beklagte Widerspruch eingelegt; dieses
Verfahren ist ausgesetzt.

Die Kligerin ist der Ansicht, die Ubertragung des
Zeichens sei als Leeriibertragung gemi § 8 WZG unwirksam,
so daB die Komplementédrin der Klédgerin, die Peter K¢l
GmbH, Inhaberin des Zeichens geblieben sei. Zu der an-
finglich beabsichtigten Ubertragung des zum Zeichen ge-
hérenden Geschédftsbetriebes sei es wegen der Differenzen
zwischen den Gesellschaftern K¢l und VEJllED nicht
mehr gekommen., Jedenfalls sei das Zeichen zu l6schen, da
die Beklagte es nur bis zum Jahre 1964 benutzt habe,

Die Kldgerin hat beim Landgericht zuletzt beantragt,

1. festzustellen, daB die Kladgerin Inhaberin des
Warenzeichens 753 808 "Spraila® ist;

2. die Beklagte zu verurteilen, die Umschreibung
des Warenzeichens 753 808 "Spraila" auf die
Kldgerin zu bewilligen;

3. hilfsweise zu Nr. 1 und 2 gemdfl Klagaerweiterung
vom 21.2.1973:
die Beklagte zu verurteilen, in die L&schung des
Warenzeichens 753 808 "Spraila" einzuwilligen;

4, die Beklagte zu verurteilen, ihren Widerspruch
aus dem Zeichen 753 808 "Spraila" gegen die
Warenzeichenanmeldungen "Spraymax" K 30 329/2 Wz,
"Spraila™ K 31 924/3 WZ und "Spraymax" K 32 902/2
WZ zuriickzunehmen.
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Die Beklagte hat Klagabweisung beantragt und vor-
getragen, einer besonderen Geschédftsiibertragung habe es
nicht bedurft, da die Kl&dgerin ohnehin die Erzeugnisse,
fiir die das Warenzeichen "Spraila" eingetragen sei, bei
der Rechtsvorgingerin der Beklagten habe herstellen,
konfektionieren und versenden lassen, der Geschdftsbetrieb
also bereits bei dieser gelegen habe. Die Beklagte habe
im iibrigen wieder seit 27. Dezember 1972 Lackspray unter
der Bezeichnung "Spraila" an Kunden vertrieben. Etwaige
Anspriiche der Kl&dgerin seien auch verwirkt.

Das Landgericht hat nach Vernehmung zweier Zeugen
zur Frage der Geschdftsiibertragung unter Abweisung der
Klage im ilibrigen die Beklagte verurteilt, in die L&éschung
des fUr sie eingetragenen Warenzeichens "Spraila" einzu-
willigen und ihren Widerspruch gegen die Warenzeichenan-
meldungen der Kldgerin "Spraymax" und "Spraila" zuriick-
zunehmen., Zur Begriindung hat es ausgefiihrt, die Kl&dgerin
habe den Nachweis einer Leeriibertragung des Warenzeichens
nicht gefithrt, so daB ihr Feststellungsantrag und ihre
auf Zustimmung zur Umschreibung des Warenzeichens ge-
richteten Klageantrdge nicht begriindet seien. Da die Be-
klagte das streitige Zeichen bis zur Erhebung der L&schungs-
klage Jjedoch nicht ernsthaft benutzt habe, sei sie zur Ein-
willigung in die Léschung des Warenzeichens und zur Zuriick-
nahme ihrer Widerspriiche gegen die Zeichenanmeldungen der
Klédgerin zu verurteilen.

Gegen dieses Urteil hat sich die Beklagte mit der
Berufung gewandt und ausgefilhrt, das Landgericht habe
zu Unrecht ihre am 27. Dezember 1972 wieder aufgenommene
Benutzung des Warenzeichens "Spraila" als nicht ernst-
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haft angesehen. Sie habe allein bis 31. Juli 1973
226.000 mit dem Zeichen bedruckte Etikette anfertigen
lassen. Lackspriihdosen mit den am 22. Dezember 1972
gelieferten Etiketten habe sie zwischen 27. und 29 De-
zember 1972 an ihre Tochtergesellschaft DC AGUNEED
VEIEEE-GobH in B versandt, bei der sie vor dem
1. Januar 1973 eingetroffen seien. In der Folgezeit
habe sie ihre Kundschaft laufend mit Lackspriihdosen
unter dem Zeichen "Spraila" beliefert.

Die Beklagte hat beim Oberlandesgericht beantragt,
das Urteil des Landgerichts Mannheim aufzuheben und die
Klage abzuweisen. Die Klidgerin hat beantragt,

1. die Berufung der Beklagten zuriickzuweisen;

2. hilfsweise festzustellen, daB die Beklagte nicht
Inhaberin des Warenzeichens 753 808 "Spraila" ist;

sie hat auBlerdem AnschluBberufung eingelegt mit dem Antrag,
das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 17, August 1973
dahin abzudndern, das

a) festgestellt wird, daB die Kligerin Inhaberin
des Warenzeichens 753 808 "Spraila" ist;

b) die Beklagte verurteilt wird, die Umschreibung
des Warenzeichens 753 808 "Spraila" auf die
Kldgerin zu bewilligen.

Sie hat noch ausgefilhrt, zwar sei zur Zeit der Ubertragung
ein eigener Produktionsbetrieb noch nicht vorhanden gewesen,
Die H. J. Kl GobH und danach sie selbst hdtten Jjedoch
auf eigene Rechnung und im eigenen Namen die in ihrem Auf-
trag bei anderen Unternehmen, unter anderem bei der Rechts-




vorgingerin der Beklagten, hergestellten Produkte ver-
trieben. In diesem Umfang habe ihr Geschdftsbetrieb auch
noch nach der Ubertragung des Warenzeichens bis zum Auf-
bau einer eigenen Fabrikation fortbestanden. Soweit sie
hilfsweise die L®&schung des streitigen Zeichens begehre,
sei dessen von der Beklagten entgegengehaltene angebliche
Benutzung Ende des Jahres 1972 unerheblich, da die Ware
vor Ablauf der Funfjahresfrist nicht in den Verkehr ge-
langt sei. Diese Frist sei am 31. Dezember 1972 abge-
laufen und nicht erst am 21, Februar 1973, da sie selbst
vor der angeblichen Inbenutzungnahme des streitigen
Warenzeichens durch die Beklagte ilibereinstimmende Zeichen
fiir gleichartige Waren angemeldet und den Léschungsantrag
innerhalb von sechs Monaten nach der Bekanntmachung ihrer
Anmeldung K 32 902/2 "Spraymax" am 14, Oktober 1972 ge-
stellt habe.

Die Beklagte pat beantragt, die AnschluBberufung
der Kldgerin zuriickzuweisen.

Das Oberlandesgericht hat wie folgt erkannt:

I. Auf die AnschluBberufung der Klé&dgerin wird
das Urteil des Landgerichts Mannheim vom
17. August 1973 - 7 0 22/72 - im Kostenaus-
spruch aufgehoben und im iibrigen wie folgt
abgeandert:

1. Es wird festgestellt, daB die Kligerin In-
haberin des Warenzeichens 753 808 "Spraila"
ist.

2. Die Beklagte wird verurteilt, die Umschreibung
des Warenzeichens 753 808 "Spraila®" auf die
Kliagerin zu bewilligen.

II. Die Berufung der Beklagten wird zurlickgewiesen.
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Dagegen richtet sich die Revision der Beklagten
mit dem Antrag,

unter Aufhebung des angefochtenen Urteils nach
den SchluBantrédgen der Revisionsklédgerin in der
Berufungsinstanz zu erkennen,

Die Klédgerin beantragt, die Revision zuriickzuweisen,

Entscheidungsgriinde

I. Das Berufungsgericht fiihrt aus, der Feststellungs-
antrag sei sachlich begriindet, weil die Ubertragung des
Warenzeichens auf die Beklagte gemiB § 8 Abs. 1 Satz 3 WZG
unwirksam gewesen sei. Denn der Teil des Geschiftsbetriebes
der Klidgerin, zu dem das Warenzeichen gehdrt habe, sei
nicht mit libertragen worden. Der Geschidftsbetrieb der
Zeicheninhaberin und Rechtsvorgingerin der Kl&igerin, der
H. J. K@ GmbH, habe in dem Vertrieb von Lackspriiher-
zeugnissen, Haarlackprodukten und Fixierlackerzeugnissen
im eigenen Namen und auf eigene Rechnung bestanden, die
sie im Lohnauftrag bei der Rechtsvorgidngerin der Be-
klagten und bei anderen Unternehmen zuvor habe her-
stellen lassen, Die Beklagte habe zwar behauptet, die
Firma H. J. KElP GmbH habe iiber keinen eigenen Ge-
schdftsbetrieb verfligt., Sie habe jedoch eingerdumt, daB
bei ihr fir die Kl&gerin Material verarbeitet und Kunden
mit diesen Erzeugnissen beliefert worden seien, Dies
werde bestédtigt durch den Inhalt der von der Beklagten
selbst vorgelegten Aktennotiz des damaligen Prokuristen
Voeller vom 18, April 1962 (GA I 168), aus der hervor-
gehe, daB Material der Rechtsvorgidngerin der Kliagerin
bei der Beklagten gelagert und in Lohnarbeit abgefiillt
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worden sei. Der Geschadftsbetrieb der Firma H. J.

K GmbH sei nicht - auch nicht nur hinsichtlich

eines Teiles - auf die Rechtsvorgidngerin der Beklagten
iibertragen worden. Die vom Landgericht zur Frage der
Ubertragung vernommenen Zeugen hitten keine dahingehen-
den Geschidftsvorginge wahrgenommen. Eine Ubertragung

kénne auch weder der Erkladrung des Komplementidrgeschafts-
fiihrers der Klédgerin Peter K@) vom 28. Februar 1962,
noch dem Antrag des Patentanwalts vom 19. Mdrz 1962 ent-
nommen werden. Die formelhafte Wendung des Antragschreibens:
" ... auf die den zugehdrigen Teil des Geschidftsbetriebes
iibernehmende Tochtergesellschaft der Zedentin" habe ledig-
lich das Vorliegen der fiir die Umschreibung erforderlichen
Voraussetzungen darlegen sollen. Aus der Ubernahme der
Kosten der Umschreibung und der Anfertigung von Etiketten
fir "Sprayla-Lederfarbe" konne allenfalls auf eine Ver-
wendung des Zeichens in abgednderter Form in den Jahren
bis 1964 geschlossen werden. Die Ubernahme des Geschifts-
betriebes lasse sich daraus Jjedoch ebensowenig ersehen,
wie aus der Aktennotiz vom 3. Januar 1963 iiber die Be-
rechtigung des Vertreters Holzwarth zum Alleinvertrieb der
Lederfarben der Beklagten. Schliefllich spreche auch die
Umwandlung der Firma H. J. K@) GebH von einer Gesell-
schaft zur Herstellung und zum Vertrieb kosmetischer,
pharmazeutischer und sonstiger chemisch-technischer
Produkte in eine Vermogensgesellschaft mit dem Zweck der
Beteiligung an Unternehmen Jjeder Art zum 1. August 1961
nicht fiir eine Ubertragung des Geschiftsbetriebes auf die
Beklagte., Die Firma sei zu diesem Zeitpunkt persédnlich
haftende Gesellschafterin der damals filir den gleichen
Geschédftsbereich gegriindeten Kldgerin geworden, so dafB

der Vortrag der Klidgerin, die Firma H. J. K@l GmbH
habe ihr Unternehmen in diese eingebracht, durchaus
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glaubhaft erscheine, Auch eine etwaige Einigung iber
die Ubertragung der bei der Beklagten aufgestellten
Abfiillgerdte wire fir eine Ubertragung des Geschifts-
betriebs nicht ausreichend gewesen, sei im ibrigen auch
nicht bewiesen. AuBlerdem widre auch eine Ubertragung
ihres Handelsbetriebes erforderlich gewesen, z.B. durch
Uberlassung der Kunden- und Lieferantenlisten, der Ge-
schdftsbilicher und von Warenmustern, da sich die Firma
H. J. K@ GmbH mit dem Vertrieb der hergestellten
Lackerzeugnisse befaf3it habe. Aus dem Schreiben der
Kldgerin vom 18, Dezember 1962 an die Berufsgenossen-
schaft der Chemischen Industrie gehe hervor, daf noch
nach der Einigung iiber den Ubergang des Warenzeichens
die Kl&dgerin weiterhin bei der Rechtsvorgédngerin der
Beklagten Lohnabfiillungen habe vornehmen lassen und
ihren Betrieb im alten Umfange weitergefiihrt habe. Dies
werde auch bestdtigt durch den schiedsgerichtlichen Ver-
gleich zwischen Kurt Vil und Peter KEl vom

1. August 1963, in dem diese den Geschiftsgegenstand
ihrer Firmen neu aufteilten und Peter K@ sich unter
anderem verpflichtete, bis 31. Dezember 1965 keine Lack-
erzeugnisse mit Ausnahme von kosmetischen Lacken mehr
herzustellen, In der Vereinbarung eines zeitlich be-
schriankten Konkurrenzverbotes kénne eine Geschadftsiiber-
tragung nicht gesehen werden,

Der Antrag der Beklagten auf Vernehmung des Zeugen
Vo@D habe abgelehnt werden miissen, denn die Behauptung
der Beklagten, im Zeitpunkt der Ubertragung des streitigen
Warenzeichens habe der gesamte Geschdftsbetrieb flir die
Waren, fiir die das Zeichen "Spraila"™ eingetragen war, bei
der Rechtsvorgidngerin der Beklagten gelegen, einschlief3lich
aller zum Geschidftsbetrieb gehtrenden Unterlagen {iber Buch-
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haltung und Verkauf, sei zwischen den Parteien inso-

weit unstreitig. Auch die Klédgerin stelle nicht in
Abrede, daB nicht nur das Material und die von der
Beklagten abgefiillte Ware in deren Riumen gelagert worden
seien, sondern daB sich auch ihr Biiro dort befunden

habe, Die fir die Entscheidung wesentliche Feststellung,
daB die Kl&gerin iiber einen eigenen Geschédftsbetrieb
verfiigt habe und daB sie diesen nicht auf die Beklagte
libertragen habe, bleibe davon jedoch unberiihrt.

Auch der Antrag auf Bewilligung der Umschreibung
des Warenzeichens auf die Klidgerin sei begriindet, da
die Kl&agerin, wie ausgefiihrt, materielle Inhaberin
des Zeichens sei und die Beklagte danach zu Unrecht als
Zeicheninhaberin in der Zeichenrolle eingetragen sei.
Dieses Verlangen sei auch nicht rechtsmiBbrduchlich,
insbesondere nicht unter dem Gesichtspunkt, dafl die
Kldgerin trotz Loschungsreife des Zeichens gegen die
Beklagte dessen gerichtliche Durchsetzung verfolge. Denn
eine Loschungsreife sei nicht eingetreten. Die Kl&dgerin
filhre den Geschadftsbetrieb, zu dem das Warenzeichen ge-
hére fort, indem sie Lackerzeugnisse herstelle und ver-
treibe. Auch die Voraussetzungen, unter denen die Recht-
sprechung das Geltendmachen von Rechten aus einem iiber
liangere Zeit nicht benutzten und damit 16schungsreifen
Zeichen als rechtsmiBbrduchlich ansehe, lidgen hier nicht
vor. Die Beklagte habe in der Zeit der Nichtbenutzung
des Zeichens durch die Kldgerin kein eigenes Zeichen-
recht erworben, es kdnne auch nicht davon ausgegangen
werden, daBl sie dafiir Verkehrsgeltung erlangt habe und
Ausstattungsschutz beanspruchen ktnne, da sie das Waren
2eichen erst seit Ende des Jahres 1972 wieder verwendet
habe. Die Kldgerin habe schliefllich den geltend ge-
machten Anspruch auch nicht verwirkt, denn die Beklagte
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habe insoweit einen schutzwiirdigen Besitzstand nicht er-
langt, insbesondere nicht durch die bloBe Eintragung

des Zeichens. Die Benutzung bis 1964 und die Wieder-
aufnahme der Benutzung im Laufe des vorliegenden Rechts-
streits sei insoweit unerheblich.

II. Die dagegen gerichtete Revision hat Erfolg.

1. Zutreffend geht das Berufungsgericht davon aus,
daB8 die Klidgerin Inhaberin des Warenzeichens ist und eine
entsprechende Feststellung durch Urteil verlangen kann,
wenn die Ubertragung gem#B Vertrag vom 28. Februar 1962
nicht zusammen mit dem Geschédftsbetrieb oder dem Teil des
Geschédftsbetriebes erfolgt ist, zu dem das Warenzeichen
gehdrt (§ 8 Abs. 1 WZG). Seine Feststellung, eine solche
Ubertragung sei nicht erfolgt, verstdBt Jjedoch gegen
§ 286 ZPO und die zur Auslegung des § 8 WZG maBgeblichen
Grundsdtze. Der Begriff der Ubertragung des Geschiftsbe-
triebes ist, was auch das Berufungsgericht zugrunde legt,
wirtschaftlich zu verstehen (BGH GRUR 1957, 231, 232 =-
Taeschner), was bedeutet, daB einerseits dem Zweck der
Vorschrift, ndmlich der Verhiitung von T&duschungen des
Publikums, Rechnung zu tragen ist, andererseits unter
anderem aber, jedenfalls wenn eine solche Tduschung des
Verkehrs nicht zu besorgen ist, dafl an den Nachweis des
{Ubertragungsvorganges, wenn dieser wirtschaftlich er-
sichtlich beabsichtigt ist, im Interesse der Erhaltung
wirtschaftlicher Werte nicht zu strenge formelle An-
forderungen gestellt werden diirfen. Im Streitfall hat
das Berufungsgericht der engen Verbindung zwischen dem
iibertragenden und dem ilibernehmenden Unternehmen nicht
das erforderliche Gewicht beigemessen und deshalb zu
strenge Anforderungen an den Beweis der Ubertragung ge-
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stellt. Diese Verbindung bestand einmal in persdnlicher
Hinsicht. Denn nach den Feststellungen des Berufungsge-
richts war Peter Kqji} am 28. Februar 1962 sowohl ge-
schidftsfilhrender Gesellschafter der iibertragenden Firma
H. J. KGEP GmbH (zu dieser Zeit bereits umbenannt in
Peter KD VG -CnbH) als auch der Firma Kei® &
VI KG, auf die das Warenzeichen iibertragen wurde.
Sie bestand ferner in rdumlicher Hinsicht. Denn im Zeit-
punkt der Ubertragung des streitigen Warenzeichens be-
fand sich unstreitig der gesamte Geschidftsbetriedb fiir
die Waren, filir die das Zeichen "Spraila" eingetragen
war, einschliefllich aller zum Geschidftsbetrieb gehtrenden
Unterlagen iiber Buchhaltung und Verkauf bei der Firma
KOG & V). Dic Kligerin hat auch nach den Fest-
stellungen des Berufungsgerichts nicht in Abrede ge-
stellt, dafl sich nicht nur das Material und die von der
Beklagten abgefiillten Waren in den R#3umen dieser Gesell-
schaft befanden, sondern auch deren Biiro. Wenn bei dieser
Lage Peter KUM@ am 28, Februar 1962 das Warenzeichen
von der H., J. KYlllll@ GmbH auf die KUNP & Vel KG
ibertrug und der - beide Firmen vertretende - Patentan-
walt im Umschreibungsantrag vom 19. Mdrz 1962 ausfiihrte,
die Umschreibung solle "auf die den zugehdrigen Teil des
Geschdftsbetriebes {ibernehmende Tochtergesellschaft" er-
folgen, dann stellt es Jjedenfalls fir solche besonderen
Verhdltnisse eine zu strenge Anforderung dar, wenn zum
Beweis des Ubergangs weitere ausdriickliche Erklirungen
gefordert werden. Es geniigte insoweit eine formlose
Einigung {iber den Ubergang wesentlicher Teile des Ge-
schidfts, soweit es sich auf die fiir "Spraila" einge-
tragenen Waren Blattmetalle und Lacke bezog. Da wesent-
liche Teile des Geschdfts sich bereits im Besitz der
Kengmlp & VG KG befanden, konnten weitere aus-



- 15 -

driickliche Erkladrungen einem wirtschaftlich orien-
tierten Kaufmann entbehrlich erscheinen. Es besteht
deshalb Jjedenfalls wegen des Fehlens besonderer Er-
kldrungen kein hinreichender Grund fiir die Annahme,
daB Peter KBl einen solchen Ubergang nicht gewollt
und mit der Ubertragungsurkunde vom 28, Februar 1962
auch nicht erklart habe.

Das Berufungsgericht meint demgegeniiber, dem
Vorbringen der Beklagten und der Aktennotiz Vol
vom 18, April 1962 (Anl. B 17 zum Schriftsatz der Be-
klagten v. 14.5.1973) entnehmen zu miissen (BU 11), die
Peter KGINP VG -GnbH sei am 28. Februar 1962
eine Vertriebsfirma gewesen, deren Geschédftsbetrieb
in dem Vertrieb von Lackerzeugnissen bestanden habe,
deren Fertigung in Lohnarbeit unter anderem an die
Firma KGEEp & VG vergeben war, Es vermiBt
eine tibertragung dieses Vertriebsunternehmens, etwa
durch Uberlassung der Kunden- und Lieferantenlisten,
der Geschidftsblicher und von Warenlisten (BU 13), Viel-
mehr ergebe sich aus der genannten Anlage (B 17) und
dem Schreiben der Kl&dgerin vom 18. Dezember 1962 an
die Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie, daB
noch nach der Einigung iiber den Ubergang des Warenzeichens
die Kldgerin weiterhin bei der KUllPp & Vel KG
Lohnabfiillungen habe vornehmen lassen und ihren Vertrieb
in altem Umfang weitergefiihrt habe., Diese Wiirdigung steht
im Widerspruch zum Akteninhalt. Soweit eine Ubertragung
der Kunden- und Lieferantenlisten, Geschéftsbiicher etc.
verlangt wird, geht das Berufungsgericht an dieser Stelle
anscheinend davon aus, daB diese Gegenstédnde noch nicht
im Besitz der Kty & VG KG waren. Das wider-
sprédche seiner eigenen Feststellung auf Seite 14 Abs, 2
des Berufungsurteils, wonach sich alle wesentlichen zum
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Geschédftsbetrieb der H. J. Kullll§ GmbH gehdrenden
Unterlagen bei der Kol & VGNP KG befanden,

Sollte es Jjedoch davon ausgegangen sein, daf es

noch einer ausdriicklichen Einigung iiber den Eigen-
tumsiibergang bedurft hdtte, so werden, wie ausge-

fiihrt, fir die besonderen Umstidnde des Streitfalles

zu strenge Anforderungen an die Ubertragungserklirung
gestellt. Vor allem ist dem Berufungsgericht aber ent-
gegenzuhalten, daB die genannten Anlagen seine Fest-
stellung, die H. J. KENEEP GmbH sei nach der {Ubertragung
des Warenzeichens im gleichen Umfang wie bisher als
Vertriebsfirma fiir die bei der KUENEp & VG KG

in Lohnbetrieb hergestellten Lacke pp. tdtig gewesen,
nicht hinreichend stiitzen. Der Aktenvermerk Vol er-
gibt zundchst nicht, daB die dort genannten Lohnab-
fiillungen solche der Firma KWl & VR KG fiir

die Firma Peter Kl VGEENgED-GmbH bezw. die Kldgerin
waren., Vielmehr handelte es sich offenbar um Lohnauf-
trdge der in diesem Aktenvermerk aufgefiihrten Firmen
Bl1GENE, BB usv., die lediglich ab 1. Mai 1962

von der Kldédgerin und nicht mehr von der KGllp & VG-
8P KG ausgefiihrt werden sollten. Jedenfalls ergibt

sich daraus aber nicht, daB die letztgenannte Firma

Lacke im Lohnauftrag fir die Xldgerin ausgefiihrt hat, Da-
gegen spricht jedenfalls, daB bei der Aufteilung der Ge-
schdftsbereiche im Zuge der mit dem Vergleich vom 1. Au-
gust 1963 beendeten Auseinandersetzungen die Klidgerin sich
verpflichtet hatte, bis zum 31, Dezember 1965 die Herstellung
und den Vertrieb von Lacken zu unterlassen, Das Schreiben der
Kldgerin vom 18, Dezember 1962 an die Chemische Berufsge-
nossenschaft schlieBlich ergibt lediglich, daB die Kl&dgerin
zu dieser Zeit dabei war, einean Produktionsbetrieb zu
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erstellen. Daraus kann nicht geschlossen werden, die
Kl#gerin habe sich vorher als Vertriebsfirma fiir Lacke
betltigt. Danach kann nicht als rechtsfehlerfrei fest-
gestellt angesehen werden, daf die Warenzeichenin-
haberin H. J. KGllP GmbH mit dem Warenzeichen nicht
auch ihren etwa bestehenden Vertriebsapparat, der sich
ohnehin in den Riéumen der Firma KGEEED & VGNP KG
befand, nicht mit Ubertragen hitte, soweit es sich um
Farben und Lacke fiir technische Zwecke handelte. Inso-
weit wird das Berufungsgericht in der erneuten Ver-
handlung auch das erst nach SchluB der miindlichen Ver-
handlung eingereichte Schreiben KGNENE@ vom 15.11,.61
beriicksichtigen milssen., Das angefochtene Urteil war
deshalb zu Ziffer 1 aufzuheben.

III. Soweit das Berufungsgericht die Beklagte ver-
urteilt hat, die Umschreibung des Warenzeichens "Spraila®"
auf die Kldgerin zu bewilligen, war das Urteil ebenfalls
aufzuheben, Der Anspruch auf Bewilligung der Umschreibung
setzt ebenfalls voraus, daB die Klédgerin materiellrecht-
lich Inhaberin des Warenzeichens ist, Das hat das Be-

rufungsgericht, wie erértert, nicht rechtsfehlerfrei fest-
gestellt,

Da die Voraussetzungen des § 565 Abs. 3 ZPO nicht
vorliegen, war die Sache gem#B Abs. 1 dieser Vorschrift
an das Berufungsgericht zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung zuriickzuverweisen.,

IV. Soweit die Revision dariiber hinaus geltend macht,
das Berufungsgericht habe ohne jede Begriindung zu Unrecht
ihre Berufung gegen die landgerichtliche Verurteilung
zur Riicknahme ihrer Widerspriiche aus dem Zeichen "Spraila™
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zurlickgewiesen, hat sie keinen Erfolg. Denn insoweit hat
das Berufungsgericht lediglich das Urteil des Landge-
richts abged#ndert (Ziff. I des Berufungsurteils), in-
dem es auf die Berufung der Kliadgerin deren Hauptan-

. triigen stattgegeben hat, wodurch sich eine Entscheidung
iiber die Hilfsantriége der Kldgerin eriibrigte. Dies ent-
sprach auch den Antridgen der Kligerin, wie in der miind-
lichen Verhandlung vom 12, Februar 1975 klargestellt
worden ist,

Kriiger-Nieland Alff Merkel

Schénberg Schwerdtfeger
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