Nachschlagewexrk: Ja
BGHZ: nein

wzG §§ 1, 24

King

a) Schwebende Verhandlungen iiber die Einrdumung einer Waren-—
zeichenlizenz rechtfertigen in der Regel nicht die Annahne
eines schutzwiirdigen Interesses an der Aufrechterhaltung
eines Warenzeichens, das unangemessen lange nicht benutzt
worden ist.

b) Nimmt der Inheber eines wegen Nichtbenutzung l6schungsrei-
fen Zeichens die Benutzung wieder auf, kann er sich dem
Inhaber eines jlingeren Zeichenrechts gegeniiber auch dann
auf den dlteren Zeitrang seines Zeichens nicht berufen,
wenn das Jingere Zeichen vor Eintritt der Loschungsreife
des dlteren Zeichens angemeldet worden ist.

BGH, Urt. v. 26. Oktober 1973 ~ I ZR 67/72 - OLG K&ln
LG Bonn
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I ZR 67/72 URTEIL Verkiindet am

26. Oktober 1972
Zug,
Justizobersekretiu

als Urkundsbeamter
der Geschiftestelle

in dem Rechtsstreit

Firma NG cGlENS GrbH, WS, P@Bstrate @B,
vertreten durch ihren geschiftsfilhrenden Gesellschafter,

Konsul KENES, cbenda,

Kldgerin und Revisionsklégerin,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (D -

gegen

Firma B.§ Zigarettenfabrik GmbH, Hamburg 36, Esplanade 39,
vertreten durch ihren Geschiftsfiihrer Eduard S}, ebenda,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- ProzeBSbevollmichtigte: Rechtsanwilte Prof. Dr. R
und Prof. Dr. (N -



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
auf die mindliche Verhandlung vom 6. Juli 1973 durch
die Vorsitzende Richterin Dr. Kriiger-Nieland und die
Richter Dr. Sprenkmann, Dr. Merkel, Dr. Schénberg und
Schwerdtfeger

fir Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des
6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
in K6ln vom 24, Mirz 1972 wird auf

Kosten der Kligerin zurilickgewiesen,

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Parteien befassen sich mit der Herstellung
von Zigaretten. Die Klagerin ist Inhaberin der beiden
Wortzeichen WZ Nr. 227.872 "King de Nestor Gianaclis",
angemeldet am 27. Juni 1918, und WZ Nr. 273.832 "Queen",
angemeldet am 11. Juni 1921. Sie behauptet, sie verfiige
ferner {iber die Wortbildzeichen WZ Nr. 455.835 und
455,836, die am 17. August 1932 fiir ihre Muttergesell-
schaft, die Firma Nestor Gianaclis Limited, London -
Cairo, Agypten, angemeldet wurden und im oberen Teil
die Darstellung einer Orientszene mit der Beschriftung
"Cigarettes King Egypte" (WZ 455,835), bzw. "Cigarettes
Queen Egypte" (WZ 455.836) und im unteren Teil jeweils
ein Wappen aufweisen, iber dem in Groflbuchstaben das
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Wort "KING" bzw. "QUEEN" steht. Die Kliigerin braclite
bis zum zweiten Weltkrieg mehrere Jahrzehnte Zigaret-
ten gehobener Qualitdt unter den Wortbildzeichen

Nr. 455.835 und 455.836 und von 1951 bis 1958 eine
Zigarette unter der Marke "KING" auf den Markt. Nach
ihrer Behauptung wurde die Marke "Queen" von der Firma
Brinkmann alsdann noch eine Reihe von Jahren in Lizenz
hergestellt. Seit Februar 1971 bringt die Kligerin Zi-
garetten unter der Marke "Nestor" in den Handel, seit
Herbst 1971 auch wieder unter der Bezeichnung "Nestor
Gianaclis Cigaretten KING", und zwar unter Verwendung
des Wortbildzeichens Nr., 455.835.

Auf die Anmeldung vom 20. Februar 1965 wurde fiir
die Beklagte das Wortzeichen "King's Superior" unter
der Nr. 804.153 eingetragen. Dabei sind beide Worte
in gleichgroler Schrift gedruckt. Die Klagerin hat
gegen dieses Zeichen Widerspruch erhoben. Das Deutsche
Patentamt hat durch BeschluB vom 7. August 1969 die
zeichenrechtliche Ubereinstimmung dieses Zeichens mit
den Zeichen Nr. 455.835 und Nr. 227.872 der Kldgerin
festgestellt und die Léschung des Zeichens Nr. 804.153
angeordnet. Gegen diesen BeschluB hat die Beklagte Er-
innerung eingelegt, iber die bisher nicht entschieden
wurde. Die Beklagte verfiigt ferner {iber das Wortbild-
zeichen Nr., 607.475 "King's NAVY CUT" (angemeldet am
9, Dezember 1949) und das Warenzeichen Nr. 770.476
"King City" (angemeldet am 17. Oktober 1962).

Die Beklagte vertreibt seit dem Friithjahr 1966
Zigaretten unter der Marke "Kings Superior". Dabei
ist das Wort "Kings" in groBen Buchstaben von schwarzer




oder dunkelbrauner Ferbe gedruckt, wihrend das Wort
"Superior", alle Buchstaben grof3, unter dem Wort
"Kings" steht, in roter Farbe gehalten ist und nur
etwa 1/3 der GroBe der Buchstaben des Wortes "Kings"
erreicht.

Die Kldgerin sieht darin eine Verletzung ihrer
Zeichenrechte.

Die Beklagte hat die Verwechslungsgefahr der
Vergleichszeichen geleugnet und dazu unter anderem
darauf hingewiesen, dafB sie "Kings" nicht in Allein-
stellung verwende, das Wort "Kings" sich als Abkiirzung
fiir "King Size" als Beschaffenheitsangabe eingeblirgert
habe und "King" als Bestandteil der Klagezeichen kein
selbstdndiger Schutz zugebilligt werden kdnne. Das
Wort sei in einer groBien Anzahl von Drittzeichen ent-
halten. Sie hat des weiteren bestritten, daB die beiden

WZ 455.835 und 455,836 wirksam auf die Klidgerin {iber-
tragen worden seien.

Die Kldgerin hat beantragt, der Beklagten bei
Strafandrohung zu urtersagen, zur Kennzeichnung von
Zigaretten die Bezeichnung "Kings" zu benutzen, die
Beklagte zur Auskunftserteilung zu verurteilen und ihre
Schadensersatzpflicht festzustellen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. In
der Berufungsinstanz hat die Klidgerin unter Aufrecht-
erhaltung ihrer iibrigen Klageantrige das Unterlassungs-
begehren in Anpassung an die angegriffene Ausfiihrung
darauf gerichtet, der Beklagten zu untersagen, zur
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Kennzeichnung von Zigaretten die Bezeichnung "Kings"

warenzeichenmdfBig in Alleinstellung mit dem Zusatz
"Superior" zu benutzen.

Die Beklagte hat in der zweiten Instanz zu ihrer
Rechtsverteidigung zus&dtzlich unter anderem geltend
gemacht, das Klagebegehren sei rechtsmiBbr&duchlich,
weil die Kl&dgerin ihre Warenzeichen iiber einen lidnge-
ren Zeitraum nicht benutzt habe.

Dem hat die Kl&dgerin entgegengehalten, sie ver-
handle seit 1956 mit der Firma Brinkmann iiber eine
Lizenzvergabe an ihren Zeichen Nr. 227.872 und
Nr. 455.835 (im folgenden "King"-Zeichen genannt).
Diese Verhandlungen seien bisher allein daran geschei-
tert, daB die Beklagte 1966 die angegriffene Kennzeich-
nung in Benutzung genommen habe. Auch die Mdglichkeit,
ihr Zeichen selbst in Benutzung zu nehmen, sei ihr da-
durch erschwert worden,

Das Berufungsgericht hat nach Einholung einer
gutachtlichen AuBerung des Deutschen Industrie~ und
Handelstages die Berufung zuriickgewiesen.

Mit der Revision verfolgt die Klagerin ihre An-
spriiche weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision
zurickzuweisen.
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Entscheidungsgriinde

I. Das Berufungsgericht hat mit der Begriindung,
daB eine Verwechslung der angegriffenen Kennzeichnung
mit den "King"-Zeichen, auf die die Kl&gerin ihre An-
spriiche stiitzt, nicht zu befilirchten sei, warenzeichen-
rechtliche Anspriiche der Klagerin aus diesen Waren-
zeichen verneint.

II. 1. Der hiergegen gerichteten Revision mufite
der Erfolg versagt bleiben. Das Berufungsgericht hat
die Klage im Ergebnis zu Recht abgewiesen., Ob das Be-
rufungsgericht die Verwechslungsfihigkeit der Streit-
zeichen, wie die Revision meint, nicht hatte verneinen
diirfen, kann dahinstehen; denn die Klage ist schon des-
halb abzuweisen, weil ihr der Einwand des RechtsmifB3-
brauchs entgegensteht. Dabei kann zu Gunsten der Kl&dge-
rin unterstellt werden, daB3 das Wortbildzeichen
Nr. 455.835 ihr rechtswirksam iibertragen worden und so-
wohl der vor 1951 bis 1958 erfolgte Vertrieb der Ziga-
rettenmarke "King" als auch die Wiederaufnahme des Ver-
triebs von Zigaretten unter Verwendung des Wortbild-
zeichens Nr. 455,835 im Jahre 1971 als ernsthafte Be-

nutzung zumindest des letztgenannten Warenzeichens
anzusehen sind.

2. Wenn auch hiernach davon auszugehen wire,
daB die Kl&dgerin dieses Zeichen seit 1971 wieder be-
nutzt, kénnte sie sich der Beklagten gegeniiber auf
diese Benutzung nicht berufen, weil letztere ein Recht
an der angegriffenen Kennzeichnung erworben hat, als
das Klagezeichen wegen Nichtbenutzung bereits l6schungs-
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reif war (BGH GRUR 1971, 409, 410 - Stallmeister).

Voraussetzung flir die Schutzfzhigkeit und
Schutzwiirdigkeit eines eingetragenen Warenzeichens
ist die fiir den Bestand des Zeichenrechts erforder-
liche Benutzungsabsicht., Sie wird bei einer ordnungs-
gemdfien Zeichenanmeldung zundchst vermutet, Hat der
Zeicheninhaber das Zeichen in der Vergangenheit be-
reits in Benutzung genommen, die Benutzung dann aber
eingestellt, spricht fir ihn die Vermutung, da er
die Benutzung demnidchst wieder aufnehmen will. Die
Uberschreitung eines angemessenen Zeitraumes zur
Wiederaufnahme der Zeichenbenutzung ist indes ein
Beweisanzeichen dafiir, daB dem Zeicheninhaber der
Benutzungswille fehlt (BGH aa0 m.w.N.). Es ist dann
seine Sache, darzutun, daff er auch weiterhin das
Zeichen zu benutzen beabsichtigt und ein schiitzens-
wertes Interesse an dem Zeichen besitzt. In der Ver-
gangenheit hat die Rechtsprechung die Frage, inner-
halb welcher Zeitspanne dem Zeicheninhaber die Auf-
nahme bzw. Wiederaufnahme der Benutzung zuzumuten
gewesen widre, unter Berilicksichtigung der Umstédnde
des Jjeweiligen Einzelfalles entschieden, ohne sich
auf eine allgemein gliltige Zeitgrenze festzulegen.
Angesichts der durch das Gesetz vom 4. September 1967
erfolgten Neuregelung ist Jjedoch, wie der erkennende
Senat bereits wiederholt zum Ausdruck gebracht hat
(GRUR 1971, 251, 252 - Oldtimer; GRUR 1971, 409,

411 - Stallmeister),davon auszugehen, daB der ange-
messene Zeitraum fiir die Benutzungsaufnahme nunmehr
grundsédtzlich 5 Jahre betrdgt. Diese Zeitspanne hat
die Kl&dgerin mit der 13-jdhrigen Benutzungspause
von 1958 bis 1971 weit liberschritten,




Die Umstionde, dic dic Blhperin al: urahchliich
fiir die langJjidhrige WNichtbenutzung ihrer "king"-
Zeichen vortrdgt - ndmlich die Lizenzverhandlungen
mit der Firma Brinkmann und die Ingebrauchnahme der
gegnerischen Kennzeichnung - reichen nicht aus, ihr
Interesse an der Aufrechterhaltung dieser Zeichen
im Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Benutzung im
Jahre 1971 noch als schiitzenswert anzusehen. Hatte
die Firma Brinkmann mit Zustimmung der Kl&gerin inner-
halb einer argemessenen Zeitspanne nach 1958 die "King"-
Zeichen in Benutzung genommen, widre allenfalls eine
solche tatsadchliche Drittbenutzung in Anpassung an
die Neuregelung des Gesetzes vom 4., September 1967
(§ 5 Abs. 7 Satz 2 WZG) der Kligerin zuzurechnen. Dazu
ist es jedoch nicht gekommen.

Es bestehen Bedenken, ob iiberhaupt Lizenzverhand-
lungen eines Zeicheninhabers, dem der eigene Benutzungs-
wille fehlt, ein schiitzenswertes Interesse an der Auf-
rechterhaltung des Zeichens zu begriinden vermégen. Das
berechtigte Interesse der Mitbewerber, ihre zeichen-
rechtlichen Dispositionen unter Beriicksicntigung des
tatsdchlichen Zeichenbestandes wirtschaftlich und
zeichenrechtlich verniinftig treffen zu konnen, erfor-
dert eine gréS8tmogliche Transparenz und Uberschaubar-
keit der rechtsbestidndigen Warenzeichen. Der Zeichen-
anmelder sieht sich ohnehin der Gefahr ausgesetzt, dafl
der Inhaber eines zalteren unangemessen lange nicht be-
nutzten, verwechselbaren Zeichens, das er, der Anmelder,
als loschungsreif angesehen hat, besondere persénliche,
betriebliche oder andere Umstinde nachweist, die trotz
langer Nichtbenutzung nach der bisherigen Rechtsprechung
den Bestand des Zeichens rechtfertigen. Im Kern wird
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sich daran auch durch die vom Vorabgesetz getrof-

fene Regelung wenig &dndern, wonach dem Inhaber

eines 5 Jahre nicht benutzten Zeichens gestattet

wird, nachzuweisen, dafl Umstdnde vorlagen, unter

denen die Benutzung in diesem Zeitraum nicht zumut-
bar war, Mit diesen von der Rechtsordnung aus Billig-
keitsgriinden zugelassenen Einwendungen mufl jeder
Zeichenanmelder rechnen., Sowohl die bisherige Recht-
sprechung hierzu als auch die Neuregelung durch das
Vorabgesetz beruhen auf der Erwidgung, daB der Zeichen-
inhaber unter Beriicksichtigung seiner und seiner Mit-
bewerber nach Treu und Glauben abzuwidgenden Interessen
keinen Rechtsverlust durch von ihm nicht oder nur be-
schrankt beeinflufibare wirtschaftliche, betriebliche
oder dhnliche Umstédnde erleiden soll. Fehlt ihm aber
der Wille, das Zeichen selbst in Benutzung zu nehmen
und fehlt es ferner an einer ihm zuzurechnenden Dritt-
benutzung innerhalb einer angemessenen Zeitspanne,
kénnen die erfolglosen Bemiihungen des Zeicheninhabers,
das Zeichen in Lizenz zu vergeben, nicht als ein be-
sonderer Umstand angesehen werden, auf den dieser sich
zur Rechtfertigung der Nichtbenutzung berufen kann.
Solche Bemiihungen unterliegen weitgehend seinem eigenen
EinfluB- und EntschlieBungsbereich und sind nicht mit
den von ihm nicht oder nur beschridnkt beeinfluBlbaren
objektiven Umstédnden, die einer Inbenutzungnahme ent-
gegenstehen, und die nach der geltenden Rechtsordnung
ihm nicht zum Nachteil gereichen sollen, gleichzusetzen.
Lizenzverhandlungen werden in der Regel intern, fir
Aufienstehende weder erkennbar noch durchschaubar und

- wie auch im vorliegenden Fall - zum Teil miindlich
gefiihrt. Inhalt und Ernsthaftigkeit solcher Verhand-
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lunpgen lassen sich oift nul sciwer ieststellen., (m
Ubrigen ist die Gefaiirr des Miflbraucihis mit fingier-

ten Lizenzverhandlungen nicht von der Hand zu weisen,
Es wiirde zu einer nicht vertretbaren Rechtsunsicher-
heit fiihren und der Bestrebung, die zeichenrechtliche
Situation allgemein durchschaubarer zu gestalten, zu-
widerlaufen, wollte man dem Zeicheninhaber grundsatz-
lich gestatten, mit der Berufung auf schwebende Lizenz-

verhandlungen die Nichtbenutzung des Zeichens zu reclit-
fertigen.

Zwar 1laBt sich nicht generell ausschlieflen, dafB
im Einzelfall ausnahmsweise auch einmal ernsthafte
Lizenzverhandlungen einen relevanten Umstand im Sinne
der bisherigen Rechtsprechung sein konnen. Ein solcher
Ausnahmetatbestand liegt hier aber nicht vor. Nach den
eigenen Angaben der Kldgerin begannen die Lizenzverhand-
lungen bereits 1956 und hatten 1971 - nach 15-jdhriger
Dauer - noch zu keinem konkreten Ergebnis gefiihrt. Es
ist auch nicht so, daB8 der beabsichit.zte Lizenzvertrag
lediglich daran gescheitert ware, daB die Beklagte
1966 mit der angegriffenen Kennzeichnung auf dem Markt
erschien., Wie sich aus der von der Klagerin iberreich-
ten, mit der Firma Brinkmann gefiihrten Korrespondenz
und aus ihrem Ubrigen Prozeflvortrag ergibt, wurden
die Verhandlungen von Anfang an dadurch beeintridchtigt,
daB die Frage, ob die Kl&dgerin liber das damals noch
fir ihre friihere Cairoer Muttergesellschaft eingetragene
Kombinationszeichen WZ Nr. 455,835 verfiigen konnte, noch
der Kldrung bedurfte. Aber selbst nachdem ihre Differenzen
mit der Gesellschaft in Cairo - wie sie behauptet - am
13. September 1963 durch einen Vergleich bereinigt worden
waren, verstrichen weitere Jahre, ohne dafl es zu einem
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Lizenzvertrag gekommen wdre. Es mag dahingestellt
bleiben - worauf es, wie noch auszufilhren sein

wird, flir die Entscheidung nicht ankommt - ob ange-
sichts dieses von der Kliadgerin vorgetragenen Sach-
verhalts ihre beiden "King"-Zeichen bereits ldschungs-~
reif waren, als die Beklagte 1966 mit der angegriffenen
Kennzeichnung auf dem Markt erschien. Denn selbst wenn
die Kldgerin damals noch ein schutzwirdi-
g e s Interesse an den Zeichen gehabt hdtte, und man
in Rechnung stellt, daB die neue Situation die Lizenz-
verhandlungen zusidtzlich belastete, kann sich die Kl&-
gerin keinesfalls darauf berufen, daB ihr wegen der zu
befiirchtenden Marktverwirrung nicht zuzumuten gewesen
widre, nunmehr selbst die Zeichen wieder in Benutzung
zu nehmen. Letztlich hat sie 5 Jahre danach - aus wel-
chen Beweggriinden auch immer - die Benutzung wieder
aufgenommen, zu einem Zeitpunkt also, als die Voraus-
setzungen hierfir angesichts der Tatsache, daB die
Beklagte inzwischen bereits einige Jahre mit der an-
gegriffenen Aufmachung auf dem Markt war, wesentlich
unglinstiger waren als 1966,

Waren somit 1971, als die Kl&dgerin die Benutzung
des Warenzeichens Nr. 455.835 wiederaufnahm, ihre
"King"-Zeichen bereits ldschungsreif, kann sie sich
gegeniiber der angegriffenen Kennzeichnung auf die
formalen Zeichenrechte nicht berufen, ohne daB es
darauf ankdme, ob die Ldschungsreife bereits einge-
treten war, als die Beklagte ihr Zeichen anmeldete
(so auch Heydt, GRUR 1972, 298 im Zusammenhang mit
der Erdrterung der Epigran II-Entscheidung, GRUR 1971,
355, 356, in der diese Frage wegen der Besonderheiten
des Falles allerdings nicht gepriift werden brauchte,
und der "Stallmeister"-Entscheidung, GRUR 1971, 409,
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410), In seinem Leitsctz 1 zur "Stallmeister"-Ent-
scheidung hat der Senat ausgesprochen, dafl der In-
haber eines wegen Nichtbenutzung loéschungsreifen
Zeichens, der dieses Zeichen erst in Benutzung genom-
men hat, nachdem ein anderer einrn Zeichenrecht an

einem verwechslungsfihigen Zeichen erworben
hat, sich diesem gegeniiber nicht auf den dlteren
Zeitrang der Eintragung seines Warenzeichens berufen
kann., Dieser Grundsatz ist nicht nur anzuwenden, wenn
das dltere Zeichen schon zur Zeit der Anmeldung des
jingeren Zeichens ldschungsreif war, sondern auch
dann, wenn das Jjiingere Zeichen bereits vor dem Ein-
tritt der Loschungsreife des dlteren Zeichens angemel-
det worden ist. Im letzteren Falle droht dem Anmelder
zwar zuniachst die latente Gefahr, seine mit der Anmel-~
dung erworbene formale Rechtsposition durch einen An-
griff des Inhabers des prioritdtsdlteren Rechts zu ver-
lieren. Mit Eintritt der Loschungsreife des dlteren
Zeichens wird indes diese Gefahr endgiiltig mit der
Wirkung behoben, daf der mit der Anmeldung erworbenen
Rechtsposition nunmehr das #dltere Zeichen nicht mehr
entgegengehalten werden kann. Auch eine spatere Inbe-
nutzungnahme des #dlteren Zeichens dndert daran nichts.
Sie wirkt der jilingeren Anmeldung gegeniiber nur ex nunc.

ITII. Soweit die Klage auch auf die im Tatbestand
aufgefiihrten "Queen"-Zeichen gestiitzt wird, hat das
Berufungsgericht ohne RechtsverstoB die Klageanspriiche
mangels Verwechslungsgefahr abgewiesen. Ob die Kl&gerin
sich der Beklagten gegeniiber iliberhaupt auf diese Zeichen
berufen kann, bedarf daher keiner Priifung.
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IV. Der Sachverhalt bietet auch filir einen ergén-
zenden wettbewerbsrechtlichen Schutz, der nur unter
ganz besonderen Umstdnden in Betracht gezogen werden
kann, keine Grundlage. Dafl die Klagezeichen, wie die
Kldgerin behauptet, vor dem zweiten Weltkrieg weltbe-~
kannte Zigarettenmarken waren, reicht nicht aus, um
die Verwendung der beanstandeten Kennzeichnung als un-
lauter erscheinen zu lassen.

V., Die Revision war daher mit der Kostenfolge
aus § 97 ZPO zuriickzuweisen,

Kriiger-Nieland Sprenkmann Merkel

Schonberg Schwerdtfeger
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