Nachschlagewerk: Jja
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"Arthrexforte"

WZG § 5 Abs. 7, § 6 Abs. 2 Satz 2

a) Zur Frage der Benutzung einer von der Eintragung
abweichenden Zeichenform.

b) Die Eintragungsbewilligungsklage ist bereits vor
AbschluB des Widerspruchsverfahrens zulidssig, wenn
sie bel unterstellter Zeicheniibereinstimmung und
Warengleichartigkeit aufgrund der behaupteten
Loschungsreife des Widerspruchszeichens wegen
Nichtbenutzung zum Erfolg filhren kann.
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf
die miindliche Verhandlung vom 4. Juli 1980 durch den
Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter
Alff, Dr. Merkel, Dr. Piper und Dr. Teplitzky

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Kldgerin wird das Urteil
des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Miinchen vom 9. Februar 1978 aufgehoben. Die
Berufung der Beklagten gegen das Urteil des
Landgerichts Miinchen I ~ erste Kammer fiir
Handelssachen - vom 10. November 1976 wird
zuriickgewiesen.
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Die Beklagte trdgt auch die Kosten des Berufungs-
und Revisionsverfahrens,

Von Rechts wegen
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Die Beklagte ist Inhaberin des Warenzeichens
Nr. 847284 "Arthrexforte", das am 30. Juli 1967 beim
Deutschen Patentamt angemeldet und am 18. Juli 1968 unter
anderem fiur Arzneimittel (Klasse 5) in die Warenzeichen-
rolle eingetragen worden ist. Sie ist auch Inhaberin des |
frither eingetragenen Warenzeichens "Arthrex" (Nr. 384 289).
Die Beklagte hat ein Mittel zum Einreiben bei Gelenk- und
Muskelschmerzen in Verkehr gebracht, das bis etwa August 1972
auf der Packung wie folgt bezeichnet wurde:

ARTHREX
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Eine zwischenzeitlich andere Beschriftung -

Arthrex @

(kleinere Schrift) forte

Liniment

- hat die Beklagte seit Mitte August 1976 wieder durch
die frithere ersetzt.

Die Kldgerin hat am 26. Mirz 1975 beim Deutschen
Patentamt das Wortzeichen "Arthroforte Azuchemie" fiir
Arzneimittel angemeldet. Dagegen hat die Beklagte Wider-
spruch mit der Begriindung eingelegt, es bestehe zeichen-
rechtliche Ubereinstimmung mit ihrem Zeichen "Arthrexforte".
Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Im vorliegenden Ree¢htsstreit will die Kl&dgerin die
Einwilligung der Beklagten zur Loschung des Widerspruchs~
zeichens "Arthrexforte" (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG) und deren
Einwilligung in die Eintragung ihrer Anmeldung "Arthroforte
Azuchemie" erreichen (§ 6 Abs. 2 WZG). Sie ist der Ansicht,
das Widerspruchszeichen sei loschungsreif, weil es in dem
insoweit mafigeblichen 5-Jahreszeitraum nicht benutzt
worden sei. Die Verwendung in der Form

ARTHREX

FORTE ®

sei keine Benutzung des eingetragenen Widerspruchszeichens
"Arthrexforte", weil durch diese Schreibweise eine so
klare und deutliche Trennung herbeigefiihrt wérde, dafB

die angesprochenen Verkehrskreise nicht auf den Gedanken



kdmen, es handele sich um ein Arzneimittel mit dieser
Bezeichnung. Vielmehr werde der Eindruck erweckt, es
handele sich um ein Praparat mit der Bezeichnung
"Arthrex" in der die Intensitdt beschreibenden Dar-
reichungsform FORTE, die allgemein nur als beschrei-
bender Zusatz und nicht als Kennzeichnungsbestandteil
angesehen werde,

Die Kldgerin hat beantragt, die Beklagte zu ver-
urteilen,

1) in die Loschung des fiir sie unter der
Nr. 847 284 in der Warenzeichenrolle
des Deutschen Patentamts fiir die Klasse 5
eingetragenen Warenzeichens (Wortzeichens)
"Arthrexforte" einzuwilligen,

2) in die Eintragung des Warenzeichens (Wort-
zeichen) "Arthroforte Azuchemie" (A 26901/5 Wz)
Arzneimittel fiir Menschen und Tiere (Klasse 5)
fiir die Klagepartei in der Warenzeichenrolle
des Deutschen Patentamts mit der Prioritidt vom
26, Mirz 1975 einzuwilligen.

hilfsweise:

Es wird festgestellt, daB die Beklagte nicht
berechtigt ist, aus ihrem unter der Nr. 847284
fir die Waren der Klasse 2 (Arzneimittel u.a.)
in die Warenzeichenrolle eingetragenen Zeichen
"ARTHREXFORTE" Rechte gegen die Benutzung der
Bezeichnung "Arthroforte Azuchemie" durch die
Klagepartei herzuleiten.

Die Beklagte ist der Auffassung, ihr Warenzeichen
"Arthrexforte" sei auch durch die Form ?gngHE G) im Sinne
des § 5 Abs. 7 WZG benutzt worden.



Das Landgericht hat die Benutzung verneint und
der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten
hat das Oberlandesgericht das Urteil des Landgerichts
abgedndert und die Klage abgewiesen. Mit der Revision
verfolgt die Klidgerin ihre Antrdge weiter. Die Beklagte
beantragt, die Revision zuriickzuweisen.

Entscheidungsgriinde

I. Den Ldschungsantrag hdlt das Berufungsgericht fiir
unbegrindet, weil die Verwendungsform

ARTHREX
FORTE

als Benutzung des eingetragenen Warenzeichens "Arthrex-
forte" anzusehen sei. Dabei sieht das Berufungsgericht
unter Hinweis auf die KIM=-Mohr-Entscheidung des Senats

(WRP 1975, 151, 153 ff) als maBgeblich an, ob der Verkehr
Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen
ansehe. Das bejaht das Berufungsgericht fiir den Streitfall
mit der Begriindung, beide Formen -~ das eingetragene

Zeichen und die auf der Packung verwendete Bezeichnung -
seien in der Buchstabenfolge identisch, wobei die Ver-
wendung von GroBSbuchstaben auf der Packung als lediglich
modische Abwandlung erkannt werde, die die Identitdt nicht
in Frage stelle. Durch die Anordnung in zwei untereinander-
stehende Zeilen werde die Identitdt nicht beriihrt, weil der
Verkehr durch die gleiche Schriftart (groBe Buchstaben,
gleiche SchriftgréBe, gleiche Druckstdrke) auf die Gleich~-
berechtigung beider Zeilen so hingewiesen werde, daB er



keinen Anlafl zu einer Aufspaltung dergestalt sehe,

dafl "ARTHREX" das Warenzeichen, "FORTE" aber nur die
Darreichungsform darstelle. Wenn auch der Teil des
Verkehrs, der den Sinngehalt von "FORTE" erkenne, eine
solche Aufspaltung vornehmen mége, so werte der andere
Teil diese Aufschrift als ein einheitliches Wortzeichen.
Das werde besonders gefdrdert dadurch, daB das <3

dessen Bedeutung dem Verkehr bekannt sei, am SchluB der
Bezeichnung stehe, so daBl selbst der erstgenannte Teil
des Verkehrs nicht zu dem SchluB kommen werde, das Wort
"FORTE" werde auch in diesem Falle als beschreibend ver-
wendet. Das Fehlen eines Bindestrichs zwischen den
Wortteilen stehe nicht entgegen, weil dieser bei modermer
Schreibweise oft weggelassen werde. SchlieBlich sei 2zu
beriicksichtigen, daB die schmale Packung die werbemdfBig
notwendige schlagwortartige grofle Herausstellung des
langen Zeichenwortes ersichtlich nicht zulasse, so daf
auch dadurch der Gedanke eines aufgeteilten einheitlichen
Wortes nahe gelegt werde.

Soweit schlieBlich in Arzneimittelverzeichnisgen,
Geschdftsbriefen etc. Schreibweisen wje "Arthrex"(%) FORTE,
"Arthrex forte" oder "Arthrex forte" (i) gebraucht worden
seien, bezdge sich das zum Teil auf ein abweichendes Produkt
unter dem Warenzeichen "Arthrex", zum Teil sei dabei ein
einheitliches, aber in zwei Worte aufgeteiltes Waren-
zeichen angenommen worden, Jjedenfalls wenn am SchluB3 das
hochgestellte stehe.

II. Die dagegen gerichtete Revision hat Erfolg.

Das Berufungsgericht geht unbeschadet der Wirdigung,
dafl der Verkehr darin eine identische Benutzung sehe,




davon aus, daB die Beklagte das Zeichen nicht in der

Form benutzt, in der es eingetragen worden ist. Das ist
angesichts der Tatsache, daB das in der Warenzeichenrolle
in fortlaufender Schrift eingetragene Zeichenwort
"Arthrexforte" auf der Verpackung des Prdparats als

ARTHREX

FORTE()

erscheint, aus Rechtsgriinden nicht zu beanstanden.

Fir die Beurteilung der Frage, ob eine von der einge-
tragenen Form abweichende Verwendung eines Warenzeichens
als eine Benutzung dieses Zeichens im Sinne des § 11 ‘
Abs. 1 Nr. 4 WZG zu beurteilen ist, ist nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofes entscheidend, daBl Inhalt
und Unfang des Zeichenrechts sich nach der Eintragung in
der Warenzeichenrolle, insbesondere nach der dort einge-
tragenen Zeichenform bestimmen, dafl demgem&dfB auch nur
eine der eingetragenen Zeichenform entsprechende Benutzung
den Fortbestand des Zeichenrechts gewdhrleistet, und
daB die Benutzung einer von der Rolleneintragung abweichende
Zeichenform grundsdtzlich nicht ausreicht, um als Benutzung
des eingetragenen Zeichens zu gelten (BGH GRUR 1972, 180,
182 - Chéri; 1975, 135, 137 - KIM-Mohr; GRUR 1979,

469 - Audio I). Ausnahmen kommen nach dieser Rechtsprechung
nur in engem Rahmen in Betracht. So kann, wie im Urteil
KIM-Mohr ausgefiihrt wurde, gegeniiber &dlteren Warenzeichen,
die schon vor der Einfiihrung des Benutzungszwanges in abge~
wandelter Form benutzt worden sind, im Hinblick auf den
Vertrauenstatbestand eine grofBiziigigere Beurteilung in Be-
tracht kommen, wenn die Nichtanerkennung einer abge-~
wandelten Benutzungsform, die nach der Verkehrsauffassung



noch mit der eingetragenen Form identisch ist, zu einem
nicht wieder gutzumachenden Schaden fiihren wlirde, der

als ungerechtfertigte und bei der Einfilhrung Jjener

Regelung nicht gewollte Hidrte empfunden werden miifite.

Bei jlingeren Zeichen hingegen, in denen eine solche auf

der Grundlage der Rechtsdnderung beruhende Ausnahmelage
nicht besteht, sind willkiirliche Abwandlungen der
Gebrauchsform gegeniiber der Eintragungsform im Hinblick

auf die Notwendigkeit klarer Rechtsverhdltnisse im allgemeinen
nur in den Grenzen als rechtserhaltend zu betrachten, die

im KIM-Mohr-Urteil als bestimmungsgemdBe und verkehrs-—
iibliche oder durch den praktischen Gebrauch gebotene Art
der Benutzung bezeichnet worden sind (aa0 S. 137 r. Sp.).
Dabei handelt es sich z.B. um vom Zeitgeschmack nahe gelegte
Modernisierungen in Schrift und Bild, soweit sie den Schutz-
bereich des Zeichens und seine Unterscheidungskraft nicht
verdndern, oder um ausnahmsweise zwingend gebotene An-
passungen an Verpackungsformen usw. Liegen Abwandlungen
dieser Art vor, so kommt es ferner darauf an, ob das

Zeichen in Ubereinstimmung mit der Verkehrsauffassung noch
als identisch mit der eingetragenen Form zu betrachten ist.

Im Streitfall hat das Berufungsgericht den Sachverhalt
nur unter der Fragestellung gepriift, ob der Verkehr die
eingetragene Form und die tatsdchlich benutzte Abwandlung
als identisch ansieht, ob also

ARTHREX

FORTE ®

als das einheitliche Zeichenwort "Arthrexforte" aufgefaft
wird. Diese Frage stellt sich Jjedoch nach den dargelegten



Grundsidtzen erst dann, wenn die Abwandlung eine bestim-
mungsgemdfBe und verkehrsiibliche oder durch den praktischen
Gebrauch gebotene Art der Benutzung ist. Dazu hat das
Berufungsgericht unter seinem anderen Blickpunkt ausge=-
fiihrt, das Zeichen habe werbewirksam schlagwortartig

grof3 herausgestellt werden miissen, wofiir sich bei der
Lidnge des Wortes und dem beschridnkten Platzangebot

flir eine Querbeschriftung die Aufteilung in zwei Zeilen
angeboten habe. Das reicht unter den hier festgestellten
Umstédnden nicht aus, um die Abwandlung als ausnahmsweise
geboten erscheinen zu lassen. Wie die Klégerin zutreffend
geltend gemacht hat, gibt es grafisch hinreichende Mittel
zur Behebung dieser Schwierigkeit, ohne daB deshalb der
Gesichtspﬁnkt der Werbewirksamkeit hdtte vernachliédssigt
werden miissen, z.B. in einer bei in Tubenform dargebotenen
Arzneimitteln nicht uniiblichen Lingsbeschriftung oder
durch die Wahl schmalerer Buchstaben. Schliefllich kann
insoweit auch nicht auBer Betracht bleiben, daB die
Beklagte das Zeichen auch in ihrem Schriftwechsel mit dem
Bundesgesundheitsamt nicht in der eingetragenen Form ver-
wendet und es zugelassen hat, daB das Prdparat in der
"Roten Liste" und anderen Arzneiblichern stets in zwei
Worten, niemals aber in der eingetragenen Form verwendet
worden ist.

Andere Griinde, die diese Art der Abwandlung des Zeichens
als iiblich oder ausnahmsweise durch den praktischen Gebrauch
geboten erscheinen lassen kdnnten, hat das Berufungsgericht
nicht festgestellt, die Beklagte auch nicht geltend gemacht,
sie sind auch sonst nicht ersichtlich. Auch greift nicht
der im KIM-Mohr-Urteil hervorgehobene Gesichtspunkt ein,
daf3 lange vor Einfiihrung des Benutzungszwangs in abge-~
wandelter Form benutzte Zeichen, wenn sie einen erheblichen
wirtschaftlichen Wert darstellen, unter dem Blickpunkt des
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Vertrauensschutzes etwas grofiziigiger beurteilt werden
konnen. Denn das Zeichen der Beklagten ist erst kurz
vor Einfiihrung des Benutzungszwanges angemeldet und
erst am 18. Juli 1968 eingetragen worden.

Unter diesen Umstdnden ist der Loschungsanspruch
aus § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG begriindet, ohne daB es noch
der Priifung bedarf, ob das benutzte Zeichen in Uber-
einstimmung mit der Verkehrsauffassung als identisch
mit der eingetragenen Form zu betrachten ist.

Darin liegt, wie offenbar die Revision meint, keine
Abweichung von der Senatsentscheidung vom 13. Juli 1979
(GRUR 1979, 856 - Flexiole), bei der maBgeblich auf die
Verkehrsauffassung abgestellt worden ist. Denn dort wurde
das Zeichen in der eingetragenen Form verwendet und die
Frage, inwieweit die Abwandlung einer eingetragenen Zeichen-
form als Benutzung anzuerkennen ist, stellte sich nicht.
Vielmehr ging es dort um die Frage, ob eine Verwendung
der Eintragungsform zusammen mit einem nicht einge-
tragenen Zusatz als Benutzung des eingetragenen Zeichens
anzusehen sei. Dazu kommt es allerdings darauf an, wie
der Verkehr diese Kombination auffaft, insbesondere ob
er den beigefiigten Zusatz als zeichenmdBig bedeutungslose
austauschbare Zutat oder als einen den Gesamteindruck
wesentlich mitprédgenden Eindruck ansieht (aa0 sS. 858).

ITI. Das Berufungsgericht hat auch den Klageanspruch
zu 2) (Einwilligung der Beklagten in die Eintragung des
Warenzeichens "Arthroforte Azuchemie") abgewiesen. Insoweit
hdlt es die Klage fir unzulidssig, weil das Deutsche Patent-
amt die Eintragung dieses Zeichens bisher nicht versagt
habe und die Eintragungsklage die vorherige Entscheidung



- 11 =

des Patentamts iliber die Verwechslungsgefahr voraussetze.
Davon sei zwar eine Ausnahme zu machen, wenn unter den
Parteien die Ubereinstimmung der Zeichen feststehe. Daran
fehle es aber im Streitfall, weil die Kldgerin in der
Berufungsinstanz lediglich erklirt habe, sie wiirde die
Zeicheniibereinstimmung nicht mehr bestreiten, was einer
jederzeitigen Anderung der Rechtsansicht im Widerspruchs-
verfahren nicht entgegenstehe.

Die Revision hat auch insoweit Erfolg.

Es entspricht zwar anerkannter Rechtsprechung, daB die
Erhebung der auf zeichenrechtliche Griinde gestiitzten
Eintragungsbewilligungsklage grundsdtzlich die vorherige
Entscheidung des Deutschen Patentamts im Widerspruchs- -
verfahren iiber die Zeicheniibereinstimmung voraussetzt, da
die im Widerspruchsverfahren getroffene Feststellung der
Ubereinstimmung (oder Verwechslungsfihigkeit) des ange-
meldeten Zeichens mit dem Widerspruchszeichen fiir das
ordentliche Gericht im Verfahren iliber die Eintragungsbe-
willigungsklage nach § 6 Abs. 2 S. 2 WZG bindend ist
(BGH GRUR 1957, 499, 503 - Wipp; 1962, 456, 457 -~ Germataler
Sprudel). Gleichwohl kann, wie das Berufungsgericht nicht
verkannt hat, auch eine auf zeichenrechtliche Griinde ge-
stiitzte Eintragungsbewilligungsklage schon vor AbschluBl des
Widerspruchsverfahrens erhoben werden, wenn es ndmlich auf
die dort zu entscheidenden Fragen der Zeicheniiberein-
stimmung und Warengleichartigkeit im Verfahren iiber die
Eintragungsbewilligungsklage nicht ankommt. Das ist nicht
nur der Fall, wenn diese Fragen - worauf es das Berufungs-
gericht abgehoben hat - zwischen den Parteien aufBler Streit
stehen; wobei offen bleiben kann, ob es insoweit einer
bindenden Parteierkldrung bedarf, wie das Berufungsgericht
gemeint hat. Vielmehr ist die Eintragungsbewilligungsklage
auch dann vor AbschluBl des Widerspruchsverfahrens zuléassig,
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wenn sie bei unterstellter Zeicheniibereinstimmung

und Warengleichartigkeit aufgrund der behaupteten
Loschungsreife des Widerspruchszeichens wegen Nicht-
benutzung zum Erfolg filhren kann; denn die Frage

der unterbliebenen Benutzung des Widerspruchszeichens

(§ 5 Abs. 7 WZG) unterliegt im Widerspruchsverfahren,
das sich mit einer bloBen Glaubhaftmachung der Benutzung
begniigt (§ 5 Abs. 7 S. 2 WZG), nur einer mehr kursorischen
Priifung; die hieriiber getroffene Feststellung ist fir
das ordentliche Gericht im Verfahren iiber die - auf
Loschungsreife wegen Nichtbenutzung gestiitzte - Ein-
tragungsbewilligungsklage nicht bindend. Dann besteht
aber auch keine Veranlassung, die Erhebung der
Eintragungsbewilligungsklage vom vorausgegangenen Ab-
schlufl des Widerspruchsverfahrens abhidngig zu machen.

Die danach zuldssige Eintragungsbewilligungsklage
ist auch sachlich begriindet, wie sich aus den Aus-~
fithrungen zu Ziff. II ergibt; auf das wegen Nichtbe-
nutzung loschungsreife Zeichen "Arthrexforte" konnte
der Widerspruch gegen die Neuanmaldung nicht wirksam
gestiitzt werden.

IV. Auf die Revision der Kl&dgerin war danach
das Berufungsurteil aufzuheben und unter Zuriickweisung
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der Berufung der Beklagten das landgerichtliche Urteil
wieder herzustellen. Die Beklagte hat nach § 97 Abs. 1
ZPO die Kosten ihrer Berufung und nach § 91 ZPO die
Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen.

Gamm Alff Merkel
Piper Teplitzky
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