BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I 7R 66/67 URTEIL ~ Verkiindet am
4. Juni 1969
Werner,
Justizobersekretér

als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

in dem Rechtsstreit

sy handelnd unter der Firma
asse No. D
» Vol

des Kaufmanns Ferdinand
Eau de Cologne & Parfiimerie-Fabrik,
gegeniiber der NP post, K@D~
Strate @D,

Kldgers und Revisionsklédgers,

~ ProzeBbevollméchtigte: Rechtsanwidlte Prof. Dr. (D
und Dr. G -

gegen

die Elise B@ GubH, BelllD B (CENED), "eill:irate 9,
vertreten durch ihren Geschiftsfiihrer, den Kaufmann Petrick

VI, cbenda,
Beklagte und Revisionsbeklagte,

- ProzeSbevollmichtigte: Rechtsanwilte Dr. (IENGNGD
]md D]’.’. -



Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die
miindliche Verhandlung vom 7. Mai 1969 unter Mitwirkung
der Senatspridsidentin Dr. Kriiger-Nieland und der Bundes-
richter Alff, Dr. Simon, Dr. Merkel und Dr. Girisch

fiir Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 5. Zivil-
senats des Kammergerichts in Berlin vom
31. Mdrz 1967 wird auf Kosten des Klégers

zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Patbestand :

Der Kl&ger hat am 14. April 1965 die Bezeichnung
"L@P" zur Eintragﬁng als Warenzeichen angemeldet, unter
anderem fiir Parfiimerien, Mittel zur Kdérper- und Schdn-
heitspflege, Htherische Ule und Seifen. Die Beklagte hat
gegen die Anmeldung Widerspruch eingelegt. Fir sie ist
seit 1953 die gleiche Bezeichnung, unter anderem fiir
die oben angegebenen Waren, eingetragen. Der Kliéger hilt
diesen Widerspruch fiir einen RechtsmiBbrauch und hat
behauptet, die Beklagte habe zu keiner Zeit die Absicht
gehabt, das Warenzeichen zur Kennzeichnung ihrer Waren
zu benutzen. So habe sie das Zeichen niemals verteidigt,
sondern die verwechslungsfihigen Neueintragungen
"D 1@P-r@", "LEP-AGED", "L@ue", "N@-1EP"
und "L@Bce" zugelassen. Ferner habe sie 1954 der
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Firma D Ar@D gestattet, fiir ein Parfume die Be-
zeichnung "My I{P" zu benutzen. Im Jahre 1960 habe sie
nit der Firma RGENEP Inc., N@@ Y@R, eine Abgrenzungs-
vereinbarung getroffen, in der sie ihre eigenen Benutzungs-
rechte beschridnkt habe, um eine gute Bezahlung zu erlangen.
Beil dieser zeichenrechtlichen Lage sei es miB8briuchlich,
wenn die Beklagte der Eintragung eines weiteren "LggP"-
Zeichens widerspreche. Demgegeniiber habe er, der Kliger,
ein schutzwiirdiges Interesse an der Eintragung insofern,
als er eine ganze Anzahl von deutschen und internationalen
Warenzeichen mit dem schutzbegriindenden Bestandteil "Li@ "
bzw. "AngP" besitze‘, deren Verteidigung durch das Zeichen
"L@Pp" unter dem Gesichtspunkt der Abstandslehre er-
schwert werde.

Der Klédger hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, in die Eintragung
des von ihm unter dem Aktenzeichen @ @ P/
an . @D 1965 angemeldeten Wortzeichens
"L@B" einzuwilligen und demgem#B den am @. -
@GP 1965 aus dem deutschen Warenzeichen

Nr. @D @ "L@P" erhobenen Widerspruch zuriick-
zunehmen.

Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie hat jeden MiSbrauch in Abrede gestellt und behauptet,
sle habe das Warenzeichen "L@P" zumindest seit 1940 be-

nutzt und benutze es noch immer. Dazu hat sie Preislisten
aus den Jahren 1940, 1950 bis 1953 und eine undatierte
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Preisliste vorgelegt, die sé@mtlich Artikel unter der Be-
gzeichnung "LEP®" auffithren, vom Kldger jedoch als mani-
puliert und nicht beweiskrédftig fiir eine tatsichliche Be-
nutzung des Warenzeichens bezeichnet werden. Die Verein-
barungen mit den Firmen E{ D Ar@D uni REJEP hade
gsie, die Beklagte, aus kaufminnisch gwingenden Griinden
eingehen milssen. So habe ihr die Firma R anderen-
falls eine Wettbewerbsklage wegen der ausléindischen Auf-
machung ihrer, der Beklagten, Erzeugnisse angedroht. Ge-
rade der Kliger sei nicht berechtigt, ihr unzulédssige
Rechtsausiibung vorzuwerfen, da er selbst in grofem Umfaﬁge
Vorratszeichen zu Tauschzwecken habe eintragen lassen

und auch gar nicht beabsichtige, das Zeichen "L@B" zur
Warenbegzeichnung zu benutgzen. Aus der EFEintragung ver-
wechslungsfihiger Zeichen ktnne der Kliger nichts herlei-
ten, da diese Zeichen jedenfalls durch Zus&tze und Ab-
wandlungen einen ihr ausreichend erscheinenden Abstand
hielten, widhrend der Kliger eine identische Bezeichnung
eintragen lassen wolle.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Kammer-
gericht hat die dagegen gerichtete Berufung zuriickgewiesen.
Mit der Revision verfolgt der Kléger den erhobenen An-
spruch weiter, die Beklagte tritt dem entgegen.



Entscheidungsgriinde:

I. Das Berufungsgericht stellt zundchst fest, die
Beklagte habe das Zeichen "L@" fiir Parfume, Toiletten-
wasser und fir Badedl in der Vergangenheit benutzt. Es
griindet diese Feststellung auf das Vorbringen der Beklag-
ten und die Angaben in den im Tatbestand genannten
Preislisten. Unter diesen Umstinden, so filhrt es weiter
aus, widre es Sache des Klégers gewesen darzulegen und
zu beweisen, daB die Beklagte das Warenzeichen "Lgm®"
nicht benutzt und auch nicht den Willen habe, es in ab-
sehbarer Zeit in Benutzung zu nehmen. Die blo8e Behaup-
tung, es handele sich bei den Preislisten um Manipula-
tionen, reiche dafiir nicht aus. Der Widerspruch der Be-
klagten gegen die Anmeldung des Klidgers sei auch nicht
deshalb miB8brduchlich, weil sie gegen die Zeichen
"L@gp-P@" etc. nicht vorgegangen sei. Den Abstand, den
diese Zeichen durch die jeweiligen Zusdtze zu "LEP"
einhielten, habe die Beklagte als fiir ihre Interessen
ausreichend ansehen diirfen, weil "L@@" nur verhidltnis-
méBig schwach kennzeichne und die Hersteller hekannter
Kosmetika, zu denen die Beklagte gehﬁre, ihre Waren in
starkem MaSe durch ihre Firma kennzeichneten. Diese Um-
stinde zZwidngen nicht zu der Annahme, da8 der Widerspruch
gegen die Eintragung eines vollkommen identischen Zeichens
miBbréduchlich sei. Entsprechendes gelte fiir die Vereinba-
rungen mit den Firmen FEIEED Ar@D und RS, denen
verstéindliche kaufménnische Erwigungen zugrunde gelegen
hitten.




II. Die Revision greift die Feststellung an, da8
die Beklagte das Zeichen benutzt habe. Das Berufungsge-
richt habe dabei das Vorbringen des Kldgers iibergangen,
daB8 die Beklagte kein einziges Produkt unter der Be-
zeichnung "LE" in Verkehr gebracht habe. Darauf und
nicht auf den Eintrag in Preislisten komme es an. Da
die Beklagte keine Angaben iiber Zeit und Umfang des
tatsdchlichen Vertriebes gemacht habe, hétte das Beru-
fungsgericht ohne weiteres auf mangelnde Benutzung
schlieB8en miissen. Auch habe das Berufungsgericht gegen
§ 139 ZPO verstoB8en, da es den Kliger nicht aufgefordert
| habe, fiir die mangelnde Benutzung Beweis durch Partei-
vernehmung zu beantragen. SchlieB8lich habe das Berufungs-
gericht zu Unrecht angenommen, daB8 es keinen RechtsmiB-
brauch darstelle, wenn die Beklagte zwar gegen die Ein-
tragung des Kligers Widerspruch erhebe, dagegen die
Eintragung anderer}Zeichen‘geduldet und dariiber hinaus
die erwdhnten zeichenrechtlichen Vereinbarungen geschlos-
sen habe, Diese zahlreichen Duldungshandlungen ergﬁben
in einer Gesamtschau,:da8 die Beklagte kein Interesse an
der Aufrechterhaltung des AusschlieBungsrechts habe, wes-
halb der Widerspruch mi8brduchlich sei.

III. Diese Angriffe sind im Ergebnis erfolglos. Das
Berufungsgericht geht offenbar davon aus, da8 die Beklagte
das Zeichen "L@" derzeit micht benutzt, denn es trifft
Feststellungen iilber die Benutzung nur dshin, da8 die Be-
klagte das Zeichen bis vor wenigen Jahrem benutzt habe.
und es 148t die rechtliche Bedeutung der in der letzten
miindlichen Verhandlung {iberreichten Preislisten fiir 1967
ausdriicklich dahingestellt. Beli dieser Sachlage wiirde es



allerdings aus wettbewerbsrechtlichen Griinden einen Mig-
brauch formalen Zeichenrechts darstellen, wenn die Be-
klagte Widerspruch gegen die Eintragung des Zeichens des
Klédgers erheben wiirde, obwohl sie ihr Zeichen kiinftig
nicht zur Kenngeichnung von Waren, sondern lediglich als
Handelsobjekt benutzen wollte. Denn wenn auch das form-
liche Zeichenrecht den Gebrauch des Zeichens nicht voraus-
setzt (BGH GRUR 1957, 224 -~ Odorex; 1963, 533 - Windboy),
so mu8 doch der Zeicheninhaber unbeschadet sonstiger An-
forderungen an die Schutzwlirdigkeit wenigstens den
Willen haben, das Zeichen bestimmungsgeméf zu benutgen,
wenn er mit Erfolg anderen Wettbewerbern die Eintragung
eines gleichlautenden oder verwechslungsfédhigen Zeichens
verwehren will.

Ohne Rechtsfehler kommt das Berufungsgericht aber
hier zu dem Ergebnis, da8 der Kliger keine Tatsachen
vorgetragen oder bewiesen hat, die die Feststellung
rechtfertigen kénnten, die Beklagte habe nicht den Wil-
len, ihr Warenzeichen kiinftig zu benutzen. Solche Tat-
sachen vorzubringen, war hier Sache des Klagers, wie das
Berufungsgericht richtig angenommen hat. Allerdings ist
es bei Vorratszeichen dann Sache des Inhabers darzulegen,
daB er noch ein schutzwiirdiges Interesse an der Aufrecht-
erhaltung des Zeichens hat, wenn er das Zeichen ungewShn-
lich lange Zeit nicht benutzt hat (vgl. BGH aa0 - Odorex;
GRUR 1965, 665, 667 - Liquiderma). Eine solche liéngere
Nichtbenutzung hat das Berufungsgericht hier im Hinblick
auf die Feststellung verneint, da die Beklagte das schon
1950 bis 1953 benutzte Zeichen auch nach 1960.noch ge-
braucht habe. Unter der Voraussetzung, da8 diese Feststel-




lung rechtlich bedenkenfrei getroffen ist, ist das nicht
zu beanstanden. Eine derartige Verwendung spricht dafiir,
da8 ein Warenzeichen fiir den Betrieb des Zeicheninhabers
einen schutzwiirdigen Wert darstellt, selbst wenn es
zeitweise und auch im Zeitpunkt der letzten miindlichen
Verhandlung nicht gebraucht wird (BGH aa0 - Ligquiderma).
Die Revisionsangriffe gegen die Feststellung, daB8 die
Beklagte das Zeichen in den genannten Jahren verwendet
hat, richten sich gegen tatrichterliche Feststellungen,
deren Nachpriifung im Revisionsverfahren nur in engem
Rahmen zulédssig ist. Auf Rechtsfehlern beruht diese
Feststellung nicht. Das Berufungsgericht durfte hier
die Feststellung der Benutzung auf die Erwidhnung in den
Preislisten stiitzen, denn, wie es mit Recht hervorhebt,
entspricht es kaufminnischen Gepflogenheiten, daB8 in
Preislisten verzeichnete Waren auch auf den Markt ge-
bracht werden. Jedenfalls ist dieser SchluB berechtigt,
wenn sie in den Preislisten mehrerer Jahre aufgefiihrt
werden, wie das hier festgestellt ist. Auf die vom Be-
rufungsgericht mit Recht als unsubstantiiert zurﬁckge—
wiesene Behauptung, es habe sich bei diesen Preislisten
um reine Manipulationen gehandelt, ist die Revision nicht

mehr zuriickgekommen. Zu Unrecht riigt die Revision in diesem

Zusammenhang, das Berufungsgericht habe seine Hinweis-
pflicht gemdB8 § 139 ZPO verletzt, indem es den Kléger
nicht aufgefordert habe, Parteivernehmung zu beantragen
fiir seine Behéuptung, es sel zu keiner Zeit ein Produkt
mit der Bezeichnung "L@EB" in den Verkehr gelangt. Fiir
einen solchen Hinweis bestand bei der ProzeSlage kein

AnlaS.



Das Berufungsgericht hat auch ohne Rechtsfehler
das Verhalten der Beklagten gegeniiber den spéiteren An-
meldungen "L@P-PE@P" etc. nicht dshin gewlirdigt, das8
die Beklagte das Zeichen "L@JP" ernstlich nicht mehr
benutzen wolle. Zwar kann es gegen die Annahme des Be-
nutzungswillens sprechen, wenn ein Zeichen gegen ver-
wechslungsfiéhige Neuanmeldungen nicht verteidigt wird.
Doch gilt dies nicht schlechthin, sondern nur unter
Beriicksichtigung aller Umstéinde, insbesondere der Griin-
de, die dabei maf3igebend waren. Wenn das Berufungsgericht
hierbei in Betracht gezogen hat, daB8 das Zeichen "LggB"
nur eine verhdltnisméiBig schwache Kemnzeichnungskraft
hat und da8 der verbleibende Abstand im Rahmen der
stédrker die Firma herausstellenden Bezeichnungsgewohn-
heiten der Beklagten deren Interesse noch geniigen konnte,
dann ist das aus Rechtsgriinden nicht zu beanstanden,
wird auch von der Revision nicht im einzelnen angegrif-
fen.

Auch die Viirdigung der zeichenrechtlichen Vereinba-
rungen der Beklagten mit den Firmen E(IIENER Ar@P und
R Inc. ist aus Rechtsgriinden nicht zu beanstanden.
Zutreffend stellt das Berufungsgericht darauf ab, ob die
Beklagte sich mit diesen Abkommen trotz ihrer Zugesténd-
nisse die Moglichkeit erhalten hat, das Zeichen fiir
eigene Zwecke noch sinnvoll zu nutzen und welche Schliisse
die Griinde des Nachgebens der Beklagten im Hinblick auf
ihren Benutzungswillen aufdridngen. Wenn es insoweit aus-
fihrt, kaufméinnische Griinde seien in beiden Fidllen fiir
das Nachgeben maSgebend gewesen und nicht die Absicht, .
aus dem Zeichenbesitz Kapital zu schlagen, so ist dies
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rechtlich bedenkenfrei, denn die Beklagte konnte dadurch
erreichen, da8 die Vertragspartner davon absahen, die
Beklagte wegen deren auf eine ausléndische Herkunft
ihrer Erzeugnisse hindeutenden Werbung in Anspruch zu
nehmen. Es kann dahinstehen, ob gegen eine solche Ver-
einbarung aus dem Gesichtspunkt der Irrefithrung Beden-
ken bestehen, jedenfalls rechtfertigt sie nicht den
SchluB auf einen mangelnden Benutzungswillen. Dies um
80 weniger, als die Beklagte der Firma E{IED Ar@D
nur die Mitbenutzung einer wenigstens abgewandelten Be-~
zeichnung ohne eigene Eintragung zugestanden hat und
die Firma REP auf Make up-Produkte fiir die ebenfalls
abgewandelte Bezeichnung "L@P-FP@P" beschrinkt blieb.

IV. Die Revision sieht einen RechtsmiBfbrauch auch
darin, daB die Beklagte die anderen genannten Zeichen
geduldet, gegen die Anmeldung des Kligers aber Wider-
spruch erhoben hat. Wenn gie damit meinen sollte, die
Beklagte behandle'dgn Kldger in miBbrduchlicher Weise
ungleich, dann muB sie sich, von anderem abgesehen,
entgegenhalten lassen, daf sie als einzige ein villig
identisches Zeichen angemeldet hat, die Tatbestédnde
mithin nicht vergleichbar sind. Unerdrtert kann danach
bleiben, welchen EinfluB die vom Kldger nicht bestrit-
tene Behauptung auf die rechtliche Beurteilung haben
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wiirde, daB der Klidger das Zeichen selbst garnicht zur
Kennzeichnung von Waren benutzen wolle (vgl. BGHZ 41,
187, 193 - Palmolive).

Die Revision war danach mit der Kostenfolge aus
§ 97 ZPO zuriickzuweisen.

Kriiger-Nieland AlfSf Simon

Merkel Bundesrichter Dr. Girisch
befindet sich im Urlaub
und ist deshaldb verhindert
zu unterschreiben.

Kriiger-Nieland
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