Nachschlagewerk: Ja
BGHZ: nein

BGB § 242 Cc; W2G § 24

Marbon
Zur Darlegung eines wertvollen Besitzstandes im Sinne
der Rechtsprechung zum Verwirkungseinwand reicht es
nicht aus, daB ein Zeichen in Preislisten und auf Aus-
stellungen zur Bezeichnung eines von mehreren Erzeug-
nissen desselben Herstellers benutzt worden ist, selbst
wenn sich diese Art der Zeichenbenutzung iliber viele
Jahre erstreckt hat.

BGH, Urt. v. 4. Oktober 1974 - I ZR 75/73 - OLG Miinchen
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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 75/73 URTEIL Verkiindet am
4, Oktober 1974
Spengler,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

in dem Rechtsstreit

Firma Tfj}-Werk Gerhard F. SER AG, MUNEED B,
IGES strate @l - WD, gesetzlich vertreten

durch ihren Vorstand,
Beklagte und Revisionsklégerin,

- ProzeBbevollméchtigter: Rechtsanwalt Dr. O -
gegen

Firma Mo@llll GubH, DN -HEED §, oS
Strase @@, gesetzlich vertreten durch ihren Geschiéfts-

fiihrer Dr. Carl Dieter O D,
Klédgerin und Revisionsbeklagte,

- ProzeBbevollmiéchtigte: Rechtsanwélte Dres. ¢ und
Ny -



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der 1. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
auf die miindliche Verhandlung vom 4. Oktober 1974
durch die Richter Alff, Dr. Sprenkmann, Dr. Merkel,
Dr. Schtnberg und Schwerdtfeger

fiir Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des
6. Zivilsenats des Bayerischen
Oberlandesgerichts Miinchen vom
26. April 1973 wird auf Kosten

der Beklagten zurilickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Kl&dgerin, die Firma Ma@l GombH in Dl -
G- G, stc11t insbesondere biokosmetische
Erzeugnisse her und vertreibt sie. Sie ist Rechtsnach-
folgerin der Firma Ma@jilll Kosmetik REGEEED & SEED,
die am 15. September 1936 als offene Handelsgesell-
schaft ihren Geschadftsbetrieb aufnahm; der Firmenbe-
standteil "Ma@lll" wurde aus den ersten Silben der
Vornamen der Firmengriinderinnen Margarete Sl und
Bertel R abgeleitet.

Die Kligerin ist auch Inhaberin des am 24. Sep-
tember 1938 von ihrer Rechtsvorgidngerin angemeldeten
und am 31. Mai 1939 fiir "kosmetische Erzeugnisse, nim-
lich Cremes, Gesichtswidsser und Puder", eingetragenen
deutschen Warenzeichens Nr. 512 018, das aus einem Wap-
pen mit der Inschrift "Ma@lllA" im oberen Teil und den
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Buchstaben "R.S." im unteren Teil des Wappens be-
steht (Wortbildzeichen).

Die Beklagte, die Firma T{j}-Werk Gerhard F.
S in MBS, ist Inhaberin des am 22. Janu-
ar 1940 angemeldeten und am 12. Oktober 1940 fiir
"Mineralwisser, alkoholfreie Getrénke, Brunnen- und
Badesalze, didtetische Ndhrmittel, Malz, Parfiimerien,
kosmetische Mittel" eingetragenen deutschen Waren-
zeichens Nr. 525 380 "Marbon" (Wortzeichen). Unter
dieser Bezeichnung brachte sie 1948 einen autosteri-
len Spezialpuder (Kamillenpuder) auf den Markt und
1955 eine Kamillencreme. Seit dem Frithjahr 1971 ver-
treibt sie unter dieser Bezeichnung eine Kosmetik-
serie (Schinheitsset), bestehend aus Marbon-Revita-
lisierungscreme, Marbon-Creme, Marbon-Seife und Mar-
bon-Puder oder (seit 1972) einer Marbon-Bioschaum-
maske.

Die Klidgerin hat vorgetragen, sie habe sich da-
mit abfinden kdnnen, daB8 die Beklagte "Marbon" zur
Bezeichnung pharmazeutischer Préiparate, wie Kamillen-
puder und Kamillencreme, verwendet habe, da Verwechs-
lungen wegen der Verschiedenartigkeit der Erzeugnis-
se nicht zu befiirchten gewesen seien. Nunmehr dringe
die Beklagte aber in den Bereich der Kosmetik vor
und insbesondere in das von ihr besonders gepflegte
Spezialgebiet der Biokosmetik. Hierdurch wiirden ihre
Firmen- und Warenzeichenrechte beeintrichtigt. Das
von ihr fortgefiihrte Unternehmen sei schon seit sei-
ner Grindung in der Werbung meist nicht mit der vol-
len Firma, sondern rur mit dem Firmenbestandizil "Mal)-
@ bezeichnet we :n. Durch die Jjahrzehntelange
Benutzung als Firumenschlagwort, bes-ixdere Geschiéfts-
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bezeichnung und Warenzeichen habe "Ma@l" eine aus-
sergewhnliche Bekanntheit erlangt.

Die Kldgerin hat die Beklagte durch Schreiben
vom 10. Mai 1971 vergeblich abgemahnt und mit der un-
ter dem 24, Januar 1972 erhobenen Klage beantragt:

I. Der Beklagten wird bei Meidung von Geld-
strafe in unbeschrinkter HShe und/oder
Haftstrafe bis zu 6 Monaten, zu vollzie-
hen an ihrem gesetzlichen Vertreter, fiir
Jjeden einzelnen Fall der Zuwiderhandlung
verboten, kosmetische Erzeugnisse, insbe-
sondere Hautcremes, Seifen und Kdérperpu-
der, sowie fiir diese Waren bestimmte Ver-
packungen, Umhiillungen und Werbemittel
mit der Bezeichnung "Marbon" zu versehen
und/oder in Verkehr zu bringen und/oder
feilzuhalten.

II1. Die Beklagte wird verurteilt, der Kliage-
rin Uber den Umfang der Verletzungshand-
lungen gemdB Ziffer I ab 10.6.1971 Aus-
kunft zu erteilen durch Vorlage eines Ver-
zeichnisses, aus dem sich Zeit, Mengen
und Preise der einzelnen Lieferungen und,
soweit die Beklagte Werbung getrieben hat,
Art und Umfang ihrer Werbemafnahmen er-
geben.

IITI. Es wird festgestellt, daB die Beklagte
verpflichtet ist, der Klidgerin allen
Schaden zu ersetzen, der ihr aus den Ver-
letzungshandlungen gemidB8 Ziffer I seit
10.6.1971 entstanden ist oder entstehen
wird.

Die Beklagte hat geltend gemacht, "Ma@iilllll" sei
allein nicht kennzeichnungskrdftig und habe auch kei-
ne Verkehrsgeltung erlangt. AuBerdem seien die bei-
den Bezeichnungen als solche nicht verwechslungsfa-~
hig. Die Kl&dgerin miisse sich ferner entgegenhalten
lassen, daB sie die Verwendung der Bezeichnung "Mar-
bon" fiir Erzeugnisse der Beklagten fast 25 Jahre lang
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geduldet habe, ohne dagegen einzuschreiten. Die Kl&-
gerin habe damit auf die Geltendmachung von Verlet-
zungsanspriichen verzichtet; jedenfalls habe sie die-
se verwirkt. Die Beklagte habe einen wertvollen Be-
sitzstand erworben, wie sich daraus ergebe, daBl sie
seit 1948 ununterbrochen Preislisten herausgegeben
habe, in denen Waren mit der Bezeichnung "Marbon®
enthalten gewesen seien, und seitdem alle Apotheken
und alle Drogerien in der Bundesrepublik Jjdhrlich
mehrmals von ihren mit Werbematerial und Preislisten
ausgestatteten Vertretern habe besuchen lassen. Da-
rilberhinaus habe sie Werbeanzeigen aufgegeben und
Fachmessen beschickt, auf denen auch die Klédgerin
vertreten gewesen sei. Es treffe auBSerdem nicht zu,
daB8 die Klégerin die Bezeichnung *"Marbon" bisher fiir
pharmazeutische Erzeugnisse verwendet habe; sie habe ih-
ren Spezialpuder und die Kamillencreme als allgemeine
Hautpflegemittel angeboten; daB diese Erzeugnisse zu-
gleich eine heilende Wirkung hédtten, schlieBSe nicht
aus, daB es sich um Kosmetika handele.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die
Berufung der Beklagten ist zuriickgewiesen worden. Mit
der Revision erstrebt die Beklagte die Abweisung der
Klage. Die Klédgerin beantragt, die Revision zuriickzu-
weisen.

Entscheidungsgriinde

I. Das Berufungsgericht ist der Auffassung, der
Kldgerin stehe ein zeichenrechtlicher Unterlassungsan-
spruch gegen die Beklagte zu. Hierzu filhrt es aus, das
Klagezeichen werde seinem Gesamteindruck nach von dem
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Bestandteil "Mao@llll" beherrscht. Dieser sei kenn-
zeichnungskréftig, und es bestehe die Gefahr einer
Verwechslung mit dem Zeichen der Beklagten. Die Kli-
gerin ktnne auBerdem den Schutz ihres Firmenbestand-
teils "Ma@lll}" beanspruchen, so daB8 das Unterlas-
sungsbegehren wegen der bestehenden Verwechslungs-
gefahr auch aus diesem Gesichtspunkt begriindet sei.
Diese Ausfilhrungen lassen keinen Rechtsfehler erken-
nen. Sie werden von der Revision auch nicht angegrif-
fen.

II. Der von der Beklagten vertretenen Auffas-
sung, die Klégerin habe durch ihr Schweigen bis zum
Schreiben vom 10, Mai 1971 auf die Geltendmachung von
Verletzungsanspriichen verzichtet, ist das Berufungs-
gericht nicht gefolgt. Die hiergegen gerichteten An-
griffe der Revision haben keinen Erfolg. Das Beru-
fungsgericht hat zu Recht ausgefiihrt, daS in dem
Schweigen der Klégerin allein noch nicht die Abgabe
einer rechtsgeschéftlichen Willenserklirung gesehen
werden kann. Besondere Umstidnde, die eine andere Beur-
teilung hitten rechtfertigen k¥nnen, hat das Beru-
fungsgericht nicht festzustellen vermocht. Wenn sich
die Beklagte, wie schon in den Vorinstanzen, auf ein
Urteil des Bundesgerichtshofs vom 18. Mai 1962
(I ZR 139/60) bezieht, so verkennt sie, daB der Fall
dort wesentlich anders lag. Die Parteien hatten dort
{iber ein fiir die Klégerin eingetragenes Gebrauchsmu-
ster korrespondiert, und die Kl#gerin hatte der Be-
klagten wegen der von dieser behaupteten Vorbenut-
zung ein Mitbenutzungsrecht eingerdumt. In einem wei-
teren Schriftwechsel ging es dann darum, ob die Be-
klagte sdmtliche Merkmale des Gebrauchsmusters iiber-
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nehmen und dieses vollstdndig nachbauen dirfe, wie
sie in einem Schreiben an die Klédgerin geltend
machte. Vor allem weil die Klégerin dieses Schreiben
widerspruchslos hingenommen hatte, wurde ihr Verhal-
ten, auch unter Beriicksichtigung des: friiheren
Schriftwechsels und der sonstigen Umstédnde, als
rechtsverbindliche Zustimmung zum Schreiben der Be-
klagten gewertet und ausgesprochen, daB8 sie aufgrund
einer stillschweigend getroffenen vertraglichen Abre-
de gehindert sei, Verletzungsanspriiche gegen die Be-
klagte geltend zu machen. Der Streitfall ist damit
nicht vergleichbar.

III. Das Berufungsgericht hat auch den von der
Beklagten erhobenen Verwirkungseinwand nicht fiir be-
griindet erachtet. Die Beklagte habe schon nicht hin-
reichend dargelegt, da8 sie durch die Zsichenbenut-
zung einen wertvollen Besitzstand erlangt habe. Sie
seli der Aufforderung, ihren Umsatz und ihren Werbeauf-
wand hinsichtlich der seit 1948 vertriebenen Marbon-
Artikel darzulegen, nicht nachgekommen. DaB sie be-
haupte, diese Erzeugnisse auf Ausstellungen gezeigt
und mit Preislisten in allen Apotheken und Drogerien
der Bundesrepublik angeboten zu haben, rechtfertige
noch nicht den SchluB, daB8 "Marbon" fiir sie einen be-
achtlichen Wert verkdrpere, da ihre Werbung fiir die
unter diesem Zeichen vertriebenen Erzeugnisse auch
erfolglos gewesen sein kénne.

Die Revision meint demgegeniiber, Angaben iiber Um-
satz und Werbeaufwand seien nicht erforderlich, wenn
der zeichenrechtliche Besitzstand durch andere ein-
schlagige Angaben belegt werde. Die Beklagte sei ein
bekanntes Unternehmen nicht nur fiir Pharmazeutika,
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sondern auch fiir Kosmetika. Auch hiitten Marbon-Puder
und Marbon-Creme seit 1948 sténdig zu ihrem Sorti-
ment gehdrt. Die Linge der Zeit und die stiéindige Zu-
gehtrigkeit zur Gesamtheit des Sortiments seien ein
wirtachaftlicher Faktor von gleichem Rang wie in an-
deren Fillen hohe Umsiitze in kilrzeren Zeitr#umen.

Die Revision kann damit nicht durchdringen. Wie
das Berufungsgericht zutreffend annimmt, kann der
kennzeichenrechtliche Verwirkungseinwand nur begriin-
det sein, wenn der Verletzer durch die Zeichenbenut-
zung - bis zum Einachreiten des Verletzten - einen
wertvollen Besitzstand erlangt hat und hinzu kommt,
daB8 er aufgrund des Verhaltens des Berechtigten an-
nehmen konnte, dieser werde der Benutzung des Zeichens
nicht mehr entgegentreten, und wenn daher eine ver-
splitete Geltendmachung der Verletzungsanspriiche auch
unter Beriicksichtigung aller sonstigen Umstdnde als
unzuléssige Rechtsausiibung anzusehen ist (BGHZ 21, 67,
78 - Hausbiicherei; BGH GRUR 1963, 478, 480 - Bleiar-
beiter; 1967, 490, 494 - Pudelzeichen; 1969, 694, 696 -
Brillant). Der Revision kann zwar eingeridumt werden,
da8 zur Darlegung eines wertvollen Besitzstandes An-
gaben ilber Umsatz und Werbeaufwand nicht in Jjedem
Falle erforderlich sind. Der Verletzer kann den Nach-
weis, daB er durch eine lédnger andauernde, redliche
und ungestbtrte Zeichenbenutzung eine wettbewerbliche
Stellung erlangt habe, die fiir ihn einen betrichtli-
chen Wert darstelle, auch auf andere Weise fiihren
(vgl. BGH GRUR 1966, 427, 431 - Prince Albert). Im
Streitfall kann es Jjedoch aus Rechtsgriinden nicht be-
anstandet werden, daB8 das Berufungsgericht der Be-
klagten die Mitteilung von Zahlen iiber Umsatz und
Werbeaufwand aufgegeben und mangels anderer ausrei-
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chender Anhaltspunkte fiir das Vorliegen eines wert-
vollen Besitzstandes hierauf abgestellt hat. Wenn
die Beklagte Marbon-Erzeugnisse seit 1948 in ihren
Preislisten gefiihrt und auf Ausstellungen gezeigt
hat, so folgt daraus noch nicht, da88 sich in den
Kreisen des Handels und der Verbraucher eine feste
und dauerhafte Vorstellung von der Marke "Marbon"
und den darunter angebotenen Erzeugnissen tatsidch-
lich gebildet gehabt habe. Vielmehr kdnnen Kamillen-
puder und Kamillencreme in dem zahlreiche andere
Erzeugnisse und Zeichen umfassenden Sortiment der
Beklagten eine durchaus untergeordnete Rolle ge-
spielt haben. Fiir eine Werbung, aus der normaler-
weise auf einen Erfolg der beiden Erzeugnisse ge-
schlossen werden kdnnte, ist nichts dargetan. Eben-
so brauchte das Berufungsgericht aus der L&nge der
Zeit, in der die beiden Erzeugnisse - Kamillenpuder
seit 1948 und Kamillencreme seit 1955 - zum Sorti-
ment der Beklagten gehdort haben, nicht zu schlieflen,
"Marbon" habe fiir die Beklagte eine so beachtliche
Werbekraft erlangt, daf ihr die Aufgabe dieser mit
dem #dlteren Zeichen der Kligerin verwechslungsfihi-
gen Bezeichnung nach Treu und Glauben Jjetzt nicht
mehr zugemutet werden ktnnte. SchlieBlich kann es in
diesem Zusammenhang auch nicht entscheidend darauf
ankommen, daB8 die Beklagte, wie sie geltend macht,
ein weithin bekanntes Unternehmen ist. Denn dieser
Ruf kann auf der Herstellung und dem Vertrieb der
sonstigen zu ihrem Sortiment gehdrenden, vor allem
pharmazeutischen Erzeugnisse beruhen. Er sagt allein
noch nichts dariiber aus, daB das Zeichen "Marbon"
fiir die Beklagte einen so beachtlichen Wert habe,
daB es von der Kligerin, die ihr Zeichen."Ma{lllllD"
tatsichlich benutzt und dariiberhinaus als Firmen-
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schlagwort verwendet, weiterhin geduldet werden miis-
se.

IV. Auf die Hilfserwiigung des Berufungsgerichts,
die Beklagte sei nicht berechtigt, den von ihr be-
haupteten Besitzstand in der Weise auszudehnen, das
sie die Bezeichnung "Marbon®™ nunmehr fiir reine Schdn-
heitsmittel verwende, und die hiergegen von der Revi-
sion erhobenen Angriffe, braucht nicht eingegangen
zu werden, weil, wie ausagefiihrt, schon das Vorliegen
eines wertvollen Besitzstandes nicht hinreichend dar-
getan ist.

V. Da der Verwirkungseinwand nicht durchgeeift,
hat das Berufungsgericht das Unterlassungsbegehren
der Kldgerin zu Recht als begriindet angesehen. Die
Beklagte ist nicht befugt, kosmetische Erzeugnisse,
nimlich Mittel zur Kdrper- und SchBnheitspflege, un-
ter der Bezeichnung "Marbon" in den Verkehr zu brin-
gen. Die Fassung des vom Berufungsgericht bestétigten
Urteilsausspruchs des Landgerichts zu I hdlt sich im
Rahmen einer zulidssigen Verallgemeinerung der konkre-
ten Verletzungsform. Hierbeli ist lediglich klarzustel-
len, daB8 die von der Beklagten vor Friihjahr 1971 un-
ter der Bezeichnung "Marbon" vertriebenen Erzeugnis-
se Kamillenpuder und Kamillencreme nicht unter das
Verbot fallen, weil sie von der Kli#gerin als pharma-
zeutische Erzeugnisse angesehen werden und sich das
Klagebegehren hierauf nicht bezieht. Andererseits er-
scheint hinreichend klar, was unter kosmetischen Er-
zeugnissen im Unterschied zu pharmazeutischen Mitteln
zu verstehen ist. Es kann insoweit auf Art. 1 § 4 des
Lebensmittel- und Bedarfsgegenstidndegesetzes vom
15. August 1974 (BGBl I 1945) und auf § 1 Abs. 4 des
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Arzneimittelgesetzes vom 16. Mai 1961 (BGBl. I 533)
in der Fassung des vorgenannten Lebensmittel- und
Bedarfgegenstindegesetzes (Art. 5) verwiesen werden.
Ob Prdparate, die sowohl eine heilende Wirkung haben
als auch der Kdrper- und Schinheitspflege dienen,
unter das Verbot fallen, hdéngt in erster Linie da-
von ab, wie sie angeboten werden. Liegt das Schwer-
gewicht dabei nicht auf der heilenden Wirkung, son-
dern auf der Korper- und Schdnheitspflege, sind sie
als kosmetische Erzeugnisse anzusehen.

VI. Das Berufungsgericht hat auch die Schadens-
ersatzpflicht der Beklagten hinsichtlich der nach
dem 10. Juni 1971 liegenden Verletzungshandlungen
zu Recht festgestellt. Es fehlt nicht an einem Ver-
schulden der Beklagten, da sie nach dem Einachrei-
ten der Kléigerin gegen ihre Zeichenbenutzung bei An-
wendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt Je-
denfalls nicht mehr davon ausgehen konnte, daS sie
zur Benutzung der verwechslungsfihigen Bezeichnung
"Marbon" fiir kosmetische Erzeugnisse berechtigt sei.
Das Berufungsgericht hat auch das Feststellungsin-
teresse zutreffend bejaht. Es ist ferner nicht zu
beanstanden, daB8 die Beklagte zur Auskunftsertei-
lung liber den Umfang der nach dem 10. Juni 1971
liegenden Verletzungshandlungen und WerbemaSnahmen
verurteilt worden ist. Die Revision erhebt insoweit
auch keine gesonderten Riigen.
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Die Revision der Beklagten war daher mit der
Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zuriickzuweisen.

Alff Sprenkmann Merkel

Schénberg Schwerdtfeger
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