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"Rosaken-Kaffeet

Wer zu einer Zeit, in der Nachforschungen nach &lteren
entgegensitchenden Schutzrechiten nichi mdglich sind, - wie
es z. B. in der patentamitslosen Zeit der Jahre 194% bis
1949 der Fall war -, ein neues Zeichen in Gebrauch nimmt,
handelt auf eigene Gefahr. Er bleibt verpflichiet, die.ge-
botenen Nachforschungen durchzufithren, sobald dazu eine
tatsdchliche Moglichkeit gegeben ist, auch wenn er in der
Zwischenzeit cinen wertvollen Besifzstiand an seinem ver-
letzenden Zeichen erlangt haben sollie. Kommt er seiner
Verpflichtung nich{ nach, so kann er’ sich auf seinen an-
fénglichen guten Glauben nichi mehr berufen und ist bei
der Bourteilung des Vexrwirkungseinwandes wie ein bis--
glédubiger Zeichenbenulbzer zu behandeln.
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"Beklagtenund Revisionsklégerin,
~ ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Ir. (N -

gegen

die Firma Likérfabrik KENNl-FGD Eeinrich KEERK-G..
D i HEER: AU @ verireten durch

ihren perstnlich haftenden Gesellschafier Heinrich Xl

daselbst, _
Kldgerin und Revisionsbeklagte,

— ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. (NN -.

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mindliche Verhandlung vom 27. Oktober 1959 unter Mitwirkung
des Senatsprdsidenten Prof. Dr. h. c¢. Wilde und der Bundes-
richter Dr. WeiB, Pehle, Dr. Spengler und Ebel

fir Recht erkannt:

Die Revision der Beklagtien gegen das Urteil
des 2., Zivilsenats des Oberlandesgerichts in
Diisseldoxrf vom 7. Mrz 1958 wird auf Kosten °
der Beklagten zurilickgewiesen.

Yon Rechts wegen




Matthias Prinz
Rechtsanwalt
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Patbestand:
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Der persdnlich haftende Gesellschafter der Kldgerin, Hein-
rich K@, vefaBte sich bereits vor dem Kriege an seinem
damaligen Geschdftssitz W) in OstpreuBen mit der Her-
stellung von LikSren. U.a. brachte er sinen Kaffee-Likor
wunter der Bezeichnung "Kosaken-Kaffee® auf den Markt, die
er sich im Jahre 19%6 als Warenzeichen eintragen lieB

(Nr. 484 485 der Zeichenrolle des Reichspatentamts). Nach
einer durch die Kriegsereignisse herbeigefiihrten Unter-.
brechung nahm er den Geschéftsbetrieb in den Jahren 1951/52 °
in PR (UMD in der Rechtsform einer Kommanditge-
sellschaft - der Kldgerin - wieder auf und erwirkte die
Umschreibung des Warenzeichens auf deren Namen. Die Schutz-
frist wurde jeweils verlédngert, zuletzt bis zum 28. Februar
1966.

Die Beklagte, die ebenfalls Spirituosen herstellt, ver-
treibt eines ihrer Erzeugnisse unter der Bezeichnung "Ko-
saken-Wodka", und zwar ausschlieflich in ihren 25 PFilialen,
die sich auf den Raum um Bochum, Herne, Recklinghausen und
Diisseldorf verteilen. Anfang 1956 erfuhr die Kldgerin
hiervon durch einen Werbeprospekt dexr Beklagten. Sie ver-
warnte diese mit Schreiben vom 2. Mérz 1956 erfolglos

und meldete ihrerseits am 28. April 1956 die Begeichnung
"Kosaken-Wodka" als Warenzeichen an, das auch inzwischen
eingetragen wurde (Nr. 699 584 der Zeichenrolle des
Deutschen Patentamtis).

Mit dem Vortrage, die Bezeichnung "Kosaken-Wodka" sei ihrem
Warenzeichen "Kosaken-Kaffee" zum Verwechseln &hnlich und
verletze daher ihr Zeichenrecht, hat die Klédgerin die Be-
klagte auf Unterlassung in Anspruch genommen. Diese hat

um Abweisung der Klage gebeten und Widerklage auf Ein-
willigung in die Loschung des am 28. April 1956 angemel-
deten Zeichens "Kosaken-Wodka" erhobdben.
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Die Beklagte hat geltend gemachi{, es besliehe keine Ver-
wechslungsgefahr. Das aus Herkunfts- und Beschaffenheits-
angaben zusammengesetzic, Klagezeichen besitze nur eine
geringe Kennzeichnungskraft. Es wirke, da es nicht deui-
lich auf Spirituosen hinweise, als Fantasiebegriff, wihrengd
die Bezeichnung "Kosaken-Wodka" einen ohne weiteres ver-
stédndlichen geschlossenen Gesamtbegriff darstelle. Diese
Abweichung geniige zur sicheren Unterscheidung. Im
iibrigen habe die Kldgerin etwaige Anspriiche durch ver-
spitete Geltendmachung verwirkt und konne ihr, der Be-
klagten, den wertvollen Besitzstand, den sie an der Be-
zeichnung "Kosaken-Wodka" durch unangefochtene Benutzung
seit dem Jahre 1946 erworben habe, nichl mehr streitig
machen. DaB sie dariiber hinaus die Bezeichnung zum Gegen-
stand einer eigenen Zeichenanmeldung gemacht habe, ver-
letze ihre, der Beklagten, Ausstattung und verstofle
gegen die guten Sitten; die Kligerin sei daher ent-
sprechend dem Antrag der Widerklage zur Einwilligung in
die Lischung des Zeichens verpflichtet.

Die Klégerin ist diesem'Vo:bringen entgegengetreten und hat
ihre Klage weiterhin auf den Gesichtspunkt des Ausstattungs-
schutzes und hilfsweise auch auf ihr Zeichen Nr. 699 584
gestiitzt. Dem Einwand der Verwirkung hat sie vor allem
entgegengehalten, dafl die Beklagte es versdumt habe, vor
Ingebrauchnahme ihrer Bezeichnung nachzuforschen, ob

nicht altere Zeichenrechte sntgegensitanden.

Beide Vorinstanzen haben der Xlage stattgegeben und die
Widerklage abgewiesen. Mit ihrer Revision verfolgt die
Beklagte ihre geitherigen Antrige weiter, widhrend die
Kldgerin um Zuriickweisung des -Rechitsmittels bittet.
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I. Die Revision riigi zundchst, da das Berufungsgerichi auf

den Einwand, das Klagezeichen sei irrefiihrend, nicht ein-
gegangen seli und damit ein selbstandiges Verteidigungs-
mittel nicht beschieden habe (§ 551 2iff. 7 2P0). Sie
macht geltend, das Zeichen erwecke insofern einen falschen
Eindruck; als es auf Kaffee hinweise, obwohl es fiir Spi-
rituosen bestimmt sei. Dafiir, daB sich das Zeichen im
Verkehr als allbekannte Spirituosenmarke durchgesetzt

habe und deshalb nicht mehr tduschend wirke; sei nichts
dargetan. Die Revision meint; bei der erforderlichen
Priifung des Einwandes der Tduschungsgefahr, bei der auch
die Verordnung iiber Kaffee vom 10. Mai 1930 (RGB1l. I S. 169
ff) hiatte herangezogen werden miissen, wire das Berufungs-
gericht zur Abweisung der Klage gelangt, denn aus einem
Zeichen, das nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 W2G und nach den §§
und 3 UWG der I5schung unterliege, kinnten nach Treu und
Glauben keine Rechtsanspriiche hergeleitet werden.

Piese Verfahrensriige kann schon deshaldb nicht zum Erfolg
flihren, weil die Beklagte in den Vorinstanzen einen Einwand
des mit der Revision vorgetragenen Inhalts tatis&chlich nicht
erhoben hat., Sie hat im ersten Rechiszuge zwar erwdhnt, daB
sie ILvschungsklage gemiB §§ 10, 11 und 4 Abs. 2 Ziff. 4 W2G
erhoben habe, weil das Klagezeichen mit einem Warenverzeich-
nis "Spirituosen" tduschend sei. Auf das Gegenvorbringen
der Kldgerin hat sie jedoch stillschweigend eingeriumt,

daf der Loschungsantrag lediglich die teilweise Idschung
des Leichens durch Beschriankung des Warenverzeichnisses

auf "Spirituosen, sdmtlich Kaffee oder Kaffee-Extrakte ent-
haltend" erstrebt. Der Hinweis auf das Ldschungsverfahren
konnte demnach nicht so verstanden werden, daB die Beklagte
das Zeichen im gangzen als tduschend ansehe und der Klage
den Einwand der Arglist entgegensetzen wolle; er enthielt
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vielmehr einen fiir die Entscheidung unerheblichen tat-
sdchlichen Vortrag, denn der Bestand des Klagezeichens
und der aus ihm folgende Anspruch auf Unterlassung von
Verletzungen des Schutzrechtes durch Verwendung fiir Spi-
rituosen wiirde durch eine teilweise, auf eine bloBe Ein-
schréankung des Warenverzeichnisses beschrénkte Lﬁschung
des Zeichens nicht beriihrt werden.

Auch im zweiten Rechiszug hat die Beklagte den vermeintlich
iibergangenen Einwand nicht erhoben. Auf Seite 4 der Beru-
fungsbegriindung hat sie lediglich zur Frage der Verwechs-
lungsgefahr die Hilfserwdgung angestellt; daB bei der von
ihr bekdmpfien getrennten Beurieilung der beiden Bestand-
teile des Zeichens jeder von ihnen irrefiihrend sein wiirde,
das Wort "Kosaken", weil das Erzeugnis der Klédgerin weder
von Kosaken stamme noch auf Kosakenrezepte gzuriickgehe, und
die Bezeichnung "Kaffee", weil es sich tatsdchlich um einen
LikOr handele. Mit dieser Hilfserwdgung hat sie nicht etwa
das Zeichen im ganzen als irrefiihrend kemnzeichnen, sondern
nur die Betrachtungsweise des Landgerichts widerlegen und
einen weiteren Beweisgrund fiir die Richtigkeit ihrer Auf-
fassung beibringen wollen, daB das Zeichenwort "Kosaken-
Kaffee" als einheitlicher Gesamtbegriff gewiirdigt werden
miisse. Dafl der Vortrag der Beklagten so zu verstehen ist,
ergibt sich deutlich aus dem sonstigen Inhalt der Beru-
fungsbegriindung, wo u.a. hervorgehoben wird, dem Zeichen
"Kosaken-Kaffee!' liege ebenso wie z.B. der bekannten Be-
zeichnung "Bidrenfang" ein Tfiir jedermann erkennbarer und
darum einprédgsamer Scherz zugrunde, ndmlich die Unter-
stellung, der Kosak trinke sogar seinen Kaffee nur in
starker alkoholischer "Verdiinnung". Die Beklagte ist
demnach offensichtlich selbst davon ausgegangen, daBl das
angesprochene Publikum den Scherz richtig verstehen und
das Zeichen als Hinweis auf ein alkoholisches Getrdnk aul-
fassen werde, also einer Irrefithrung nicht uﬁﬁ?rliege.

-
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Von #hnlichen Erwédgungen la8t sich im iibrigen auch das
Berufungsgerichi leiten, wenn es die Kennzeichnungskraf<t
dieses Klagezeichens besonders darauf zuriickfithrt, daB es
dem Publikum nicht als Bezeichnung fiir Kaffee, sondern fiir
ein Spirituosenerzeugnis begegne. Hierin liegt die tat-
richterliche - rechtlich nicht angreifbare - Feststellung,
daB die in Beiracht kommenden Verkehrskreise sich das
Zeichen geradz wegen dieser Eigenart cinprédgen werden und
daB sie demnach durch den scheinbaren Widerspruch zwischen
dem Zeichenbestandteil Kaffee und der angebotenen Ware nicht
irregefilhrt werden. Das Berufungsgericht hat damit, ohne
daB3 hierzu das Vorbringen der Beklagten gendtigi hétte,
mittelbar zur Frage der Tduschungsgefahr Stellung genommen
und sie aus tatsdchlichen Griinden eindeutig verneint.

Die Bestimmungen der Verordnung iiber Kaffee vom 10.Mai 1930
kﬁnnen'entgegen der Auffassung der Revision nicht herange-
zogen werden. Nach § 6 Ziff. ° dieser Verordnung ist eine
Bezeichnung, Angabe oder Aufmachung irrefilhrend, wenn im
Verkehr mit Kaffee, Kaffee-Ersatzstoffen oder Kaffeezusatz-
stoffen ein Erzeugnis, das den in § 1 gegebenen Begriffs-
bestimmungen nicht entspricht, als Kaffee oder als eine
bestimmite Kaffeesorte oder (vorbehaltlich der Sonderregelung
fiir Kaffee-Ersatz- und -zusatzstoffe) mit einer das Wort
Raffee enthaltenden Wortbildung bezeichnet wird. Wenn das
Erzeugnis der Beklagten auch der Begriffsbestimmung fiix
Kaffee nicht entspricht - mach § 1 Abs. 1 der Verordnung
sind unter Kaffee die Samen von Pflangen der Gattung

coffea zu verstehen -, so verbietet sich die Anwendung des
§ 6 aad doch deshalb, weil das Klagezeichen nicht "“fiir den
Verkehr mit Kaffee ...", sondern fiir den Verkehr mit Spiri-
tuosen bestimmt ist.

Die Gefahr von Verwechslungen zwischen dem Zeichen der

Kldagerin und der Warenbezeichnung der Beklagten sieht das
Berufungsgericht in Ubereinstimmung mit dem Landgericht als

,
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gegeben an. Es geht davon aus, daf das Klagezeichen eine 3
Fantasiebezeichnung von einprédgsamer Eigenart sei und eine"?
durchschnittliche Kennzeichnungskraft besiize, die vor |
allem auf der Verwendung des Wortes "Kaffee" fiir eine "
Spirituose beruhe, und nimmt an, daB die Ubereinstimmung - .
des Gegenzeichens der Beklaglen in dem Bestandteil "Kosaken"f)
auf eine Herkunft der Ware aus der-gleichen Ursprungsstéaite 4
schliefen lasse. Auch insoweil sind rechtliche Bedenken
nicht zu erheben.

Den Einwand der Beklagten, die Bezeichnung "Kosaken-Kaffee" 1
sei in OstpreuBen ein allgemein gebrduchlicher feststehender j
Begriff fiir eine Mischung von hochprozentigem Alkohol und
Kaffee und daher nur eine nichl schutzfdhige Sortenbezeich-~
nung gewessn, verwirft das Berufungsgexricht mit der recht-
lich bedenkenfreien Begriindung, daB es fiir die Entscheidung
nicht auf die friiheren Verhdltnisse in OstpreuBen, sondern
darauf ankomme, ob das Zeichen bei der heutigen Verbraucher- |
schaft eine geniligende Unterscheidungskraft besitze; dies

sei zu bejahen, da sich die Kundenwerbung an das gesamte
Spirituosen verbrauchende Publikum wende und nicht nur

an ehemalige Einwohner OstpreuBens, denen dexr behauptete
Sinngehalt des Zeichens méglicherweise noch geldufig sei. »
Mit Recht tritt es auch der Auffassung entgegen, der Zeichen-
bestandteil "Kosaken" sei ein ungewthnlich landléufiger
Begriff von geringer Untexrscheidungskrafi, und hebt zu-
treffend hervor, da die insoweit darlegungs- und beweis-
pflichtige Beklagte iliber das Vorhandensein und den Umfang \
der Benutzung des Wortes "Kosaken" in einschligigen Zeichen . |
anderer Unternehmen nichts vorgetragen habse.

$ e
&% o ..

Auch die Riige der Revision, das Berufungsgericht habe bei
Priifung der Verwechslungsgefahr nicht bericksichtigt, daB
der ethnographische Begriff'"Kosaken“ ahnlich wie eine

geographische Bezeichnung nicht fiir ein bestimmtes Unter- -
nehmen monopolisiert werden diirfe, ist nicht %@grﬁndet, :
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Die Falle, in denen ausnahmsweise die Rechitsprechung ein
Bediirfnis der Allgemeinheit nach Freihaltung bestimmber
Kennzeichnungen anerkannt hat,; sind wesentlich anders
gelagert als der vorliegende. Ihnen ist gemeinsam, dasB

die Kennzeichnung keine bloBe Fantasiebezeichnung dar-
stellt, sondern zu dem Unbternshmen oder zur Ware in einer
fest umrissenen sachlichen Beziehung steht, sei es, daB
sie - wie z.B. die bildliche Wiedergabe eines als &ri-
liches Wahrzeichen bekannten historischen Bauwerks (BGHZ
14, 15 - Rémer) ~ im Verkehr als Hinweis auf den Sitz des
Unternehmens und den Ursprung der Ware aufgefaBt wird,

sei es, daB sie auf die Beschaffenheit der Ware, ihre
Zusammensetzung oder die Art der Herstellung (BGH in

GRUR 1959, 135 - Calciduran - und GRUR 1957, 87 - Meister-
brand), auf ihre Zweckbestimmung oder auf andere mit der
Ware oder dem Untermehmen zusammenhéngende verkehrswesent-
liche Tatsachen hinweist.

Alles das +trifft fiir das Klagezeichen nicht zu. Der Ver-
kehr wird in ihm anders als bei den von der Beklagien zum
Vergleich herangezogenen Wortverbindungen: Panamahiite,
Russische Eier, Wiener Backwaren, Schwedenpunsch usw.

weder eine Gattungsbezeichnung erblicken noch einen Hin-
weis auf Herkunft oder Beschaffenheit der Ware, etwa in
dem Sinne, daf das Getrénk in der = Jbrigens ethnographisch
wie geographisch nicht genau abgrenzbaren (vgl. Der GroSe
Brockhaus unter dem Stichwort "Kgsékenﬁ) - Heimat der
Kosalken- seinen Ursprung habe. Das Zeichen ruft allenfalls
die unbestimmte Vorstellung wach, daB die damit gekenn-
zeichnete Ware ein alkoholisches Getrénk von einer in
Ostlichen ILéndern beliebten Beschaffenheit oder Geschmacks-
richtung sei. Der Durchschnittsabnehmer wird es daher in
aller Regel als bloBe Fantaéiebeééichnung auffassen, die
in kelneregrkennbaren sachlichen Beziehung zuvur Ware

steht, und /sich'deshalb, wie das Berufungsgericht ohne
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Rechtsirrtum festgestellt hat, als Individualkennzeichen ]
eines bestimmten Herstellungshetricbes gut einprigen kbnnenﬁf
Piir die Annahme, das urspriinglich unterscheidungskrafiige .
Zeichen habe sich zu einer schutzunféhigen Baschaffen-
heits~ oder Herkunfitsangabe entwickelt, fehlt es, wie das
angefochtene Urteil zutreffend ausfiihrt; an jedem tat-
séichlichen Anhaltspunkib.

Ist dem Klagezeichen somit ohne Rechtsirrtum eine nicht
abgeschwdchite, zum mindesten durchschnittliche Kennzeich-
nungskraft zuerkannt worden, so gibt auch die Annahme,
daB Verwechslungen mit der Bezeichnung der Beklagten "Ko-
saken-Wodka®" zu bhefiirchten seien, zuv rechtlichen Bedenken
keinen AnlaB. Die Abweichung der einander gegeniibersiehenden
Zeichen, die lediglich in den Bestandteilen "Kaffee" und
"Wodka" besteht, reicht entgegen der Ansicht der Revision
zur sicheren Unterscheidung nicht aus. Es muB damit ge-
rechnet werden, da8 ein nicht unwesentlicher Teil der in
Betracht kommenden Verkehrskreise den Bestandteil "Kaffee"
im Klagezeichen nicht als scherzhafte Benennung eines alko-
holischen Gélrdnkens auffassen wird, sondern als ernst-
zunehmende Angabe iiber die Beschaffenheit der Ware, nim-
lich als Hinweis darauf, daB es sich um einen Kaffee-Likéor
handelt, also ein Getrdnk, das neben einem Alkoholgehalt
von 25 Vol % einen Extraktgehalt von 22 4 aus Kaffeeaus-
ziigen und Zucker und ggf. noch Gewlirzzusdtze enthdly

(vgl. Das GroBe Lebensmittellexikon, 1956, unter dem 3
Stichwort "Kaffee-Iikor"). Diese Annahme liegt um so
néher, als es im Spirituosenhandel sehr gebréuchlich ist,
zur kurzen Kennzeichnung einer Warengattung den Namen eines
der Ingredienzien zZu verwehden, aus denen das Getrénk
besteht oder die ihm seine besondere Eigenart in Bezug
auf Geschmack oder Aroma verleihen; es ist hier nur an
die allgemein bekannten Bezeichnungen: Anis, Klimmel,
Korn, Kirsch usw. zu erimneran. Der Durchschnitiskdufer,
der dem Klagezeichen eine solche Desutung giPg, wird in
erster Linie den Wortstamm "Kosaken" als unt%rscheidendes,
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auf die Herkunftsstédtie hinweisendes Merkmal im Geddchtinis
behalten und, wenn ihm das aus dem gleichen Wortsitamm und
einem anderen Gattungsbegriff besiehende Zeichen der Be-
klagten begegnet, vielfach geneigt_sein; hierin den Hin-
weis auf ein anderes Erzeugnis des gleichen Herstellungs-
betriebes zu erblicken. ‘

Im iibrigen kann die Klédgerin den erhobenen Anspruch auf
Unterlassung der Bezeichnung Y“Kosaken-Wodka" auch auf
ihr gleichlautendes, wihrend des Rechisstreits einge-
tragenes Warenzeichen Nr. 699 584 siilitzen; die jinsoweit
erhobenen Einwendungen der Beklagien hat das Berufungs-
gericht mit Recht als unbegriindet angesshen (s. hieriiber
unten zu IV). Ob der Klidgerin auch ein Ausstatiungsrecht
i. 5. des § 25 WZG an den Bezeichnungen "Kosaken-Kaffee"
oder "Kosaken-Wodka" zusteht und ob sie dieses der Be-
klagten entgegenhalien kann, bedarf unter diesen Umstiénden
keinexr Priifung.

'IIT. Den Einwand der Verwirkung, mit dem sich die Beklagte auf

den durch zehnjdhrige unangefochitene Benutzung ihres
Zeichens erworbenen Besitzstand beruft, weist das Beru-
fungsgericht mit der Begriindung zuriick, die Beklagthe

habe diesen Besitzstand, wenn uUberhaupt, jedenfalls nicht
gutgldubig erworben. Zugunsien der Beklagten unterstellt
es, daB sie von dem Bestehen des Kilagezeichens erst
infolge der Verwarnung der Xlégerin im M#rz 1956 Kenntnis
erhalten habe, macht ihr-aber zum Vorwurf, daB sie es
versdumi habe, sich vor Ingebrauchnahme ihres Zeichens im
Jahre 1946 oder wenigstens mach der im Oktober 1949 voll-
zogenen Errichtung des Deutschen Patentamts durch geeignete
Erkundigungen i{iber das Vorhandensein entgegenstehender
Rechte zu vergewimssern. Das Fahrléssige Verhalten der Be-
kiagten sei, so meint das Berufungsgerichit, auch nicht
nachtrédglich dadurch gerechtfertigt worden, daB die
Klédgerin ihre Rechte widhrend einer ungebuhrllch langen
Seit nicht wahrgenommen habe. -

r
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Die Revision stiitzt sich zundchst darauf, daB die Annahme
des Berufungsgerichts, es hdtten schon im Jahre 1946
Nachforschungen nach dem-Vorhandensein &lterer Schutz-
rechte mit Aussicht auf Erfolg angesiellt werden konnen,
der Lebenserfahrung widerspreche. Tatsdchlich habe damals
eine solche Moglichkeit noch nicht bestanden. Die Be-
klagie habe ihr Zeichen daher gutgldubig in Benulzung
genommen. Sie sei auch nicht verpflichtet gewesen, solche
Nachforschungen nachtréglich nach Errichtung des Deutschen
Patentamts durchzufilhren, denn zu dieser Zeit habe sie
bereits mit Miihe und Kosten einen wertvollen Besitzstand
an ihrem Zecichen erworben gehabt. Im uUbrigen beschrénke
sich ihre geschaftliche Tdatigkeit auf den ortlich eng
begrenzten Bereich ihrer 25 Filialen; sie widre daher, auch
wenn sie von dem Klagezeichen friiher erfahren hétlte, zu
der Annahme berechtigt gewesen, daB sein Inhaber ihr
gegeniiber von seinem Zeichenrecht keinen Gebrauch machen
werde. Bei einer gerechten Abwdgung miisse die Klagerin
die durch das Zeichen der Beklagten drohende geringfiigige
Beeintrdchtigung in Kauf nehmen, zumal wenn man beriick-
sichtige, daB sich die beiderseitigen Zeichen wegen des
ortlich begrenziten Geschaftsbereichs ihrer Inhaber auch
dann nicht gestort haben wiirden, wenn sich der Streitfall
vor dem Kriege zugetragen hdite. Diesen Darlegungen kann
nicht gefolgt werden.
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Das Berufungsgericht geht bei der Beurteilung des Ver- %ﬂ
wirkungseinwands von zutreffenden rechtlichen Erwdgungen 4
aus. Es wendel die Grundsdtze an, die die Rechtsprechung $3
zu dieser Frage entwickelt hat und die im wesentlichen éi
dahin zusammengefaBt werden konnen, daB das Gericht vnter Eg
sorgfiltiger Abwigung der beiderseiiigen Interessen und oy
unter Wirdigung der besonderen Umsténde des Einzelfalles ﬁf
dariiber zu entscheiden hat, ob dem Verletzer, der sich ‘gg

.x‘g
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durch lédngere redliche und unangefochiene Benutzung seines

verletzenden Zeichens einen wertvollen Besitzi@end erworben
hat; dieser Besitzstand nach Treu und Glauben erhalten
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bleiben mufl oder ob das Interesse des rechtm&Bigen In-
habers des verletzten dlteren Zeichens an dessen unge-
storter weiterer Benutzung den Vorzug verdient (BGHZ 21,

66 - Hausblicherei; s. auch BGHZ: 1} 31 --Storche). Bei
dieser Abwdgung ist insbesondere zu beriicksichtigen, ob

der Verleitzer gutglaubig war oder ob er sein Zeichen in
Kenntnis des verletzten dlteren Zeichens in Benutzung
genommen hat oder ob er eé, was der positiven Kemntnis

vom Bestehen des Gegenzeichens im Ergebnis gleichzuachten
ist, versdumt hat, sich mit der im Verkehr erforderlichen
Sorgfalt zu vergewissern, ob seinem Zeichen nicht &ltere
Schutzrechte entgegenstanden, ferner, ob er fiir sein
Zeichen Verkehrsgeltung oder wenigstens einen fiir ihn
wertvollen Besitzstand erworben hat, und schlieBlich, ob
das Verhalten des verlefzten Zeicheninhabers bei objektiver
Beurteilung so verstanden werden konnte, daB er die Ver-
letzung dulden und von seinen Abwehranspriichen keinen Ge-
brauch machen wolle (BGHZ 1, 31 — Storche - und BGH in
GRUR 1956, 562 - Karmelitengeist).

Die Auffassung des Berufungsgerichts, die Beklagte hahe
ihrer Sorgfalispflicht nicht genligt und deshaldb ihren Be-
sitzstand, dessen Entstehung das Gericht zugunsien der
Beklagten unterstellt, nicht gubglduhig erworben, begegnet
nur insoweit Bedenken, als das Berufungsgericht annimmt,
die Beklagte sei schon vor Ingebrauchnahme ihres Zeichens
im Jahre 1946 in der Lage gewssen, Nachforschungen nach
dlteren Zeichenrechten anzustellen. Der Revision ist
zuzugeben, daf solche ﬁachforscﬁungen in jener Zeit aller

Wahrscheinlichkeit nach ohne Erfolg geblieben wiren. Pariiber,

ob die fiir den Sitz der Beklagten orilich zusténdige Indu-
strie- und Handelskammer hitte Auskunft geben konnen oder
ob der - librigens ungewthnliche und nicht ohne weiteres
zumutbare - Weg der Erkundigung bei Mitbewerbern zum
Ziele gefiihrt haben wlirde, enthdlt das Berufungsurieil
keine Feststellungen. Solcher hiéitte es aber bedurft, be-
sonders wenn man in Betracht zieht, daf dzs Klagezeichen,

'
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wie es scheint, vor dem Kriege in der Hauptsache in Osi-
preuBen verwendet worden ist und im Jahre 1946 im Gebiet
der Bundesrepublik noch nicht in Erscheinung getreten war,
da der Zeicheninhaber erst im Jahre 1950 in dieses Gebiet
libergesiedelt ist und seinen Gesch&fitsbetrieb erst in _
den folgenden Jahren allméhlich wieder aufgebaui hat. Fesf- |
stellungen dariiber, ob-etwa im Jahre 1946 schon Fachorgani- °
sationen der Spirituosenbrhnche oder Markenschutzverbiande
ihre Tatigkeit aufgenommen hatten und brauchbare Auskiinftie
hitten erteilen kbomnen, hat das Berufungsgericht ebenfalls
nicht getroffen. DaB die Beklagte von der Moglichkeit
keinen Gebrauch gemacht hat, eine in Hamburg gefilhrte

und durch die Kriegstreignisse unberihrt gebliebene private
Zeichenkartei .in Anspruch zu'nehmen, kann ihr nicht als
Verschulden angerechnet werden, denn das Vorhandensein dieses
Hilfsmittels war in der damaligen Zeit nur wenig bekannt.,

¥Wenn die Beklagte somit im Jahre 1946 und moglicherweise
auch noch in den folgenden Jahren bis zur Errichtung des
Deuischen Patentamis zu erfelgversprechenden Nachforschungen
nicht in der Lage war, so wurde sie dadurch doch nichi etwa, &.
wie die Revision anzunehmen scheint, von ihrer Sorgfalts-
pflicht vollig entbunden. Sie war vielmehr nach Treu und
Glauben verpflichiet, die zundchst nicht mdglich gewesenen .1
Nachforschungen nach &lteren entgegensiehenden Schuizrechien
spdtestens nach Errichtung des Deutschen Patentamis aufzu-
nehmen. 0b die Beklagte sich in der Zeit von 1946 bis
Oktober 1949 bereits einen wertvollen Besitzstand an

ihrem Zeichen erworben hat - wie das Berufungsgericht zu
ihren Gunsten unterstellt, obwohl ihr schriftsédtzlicher
Vortrag eine hinreichende Substantiierung vermissen 1a8+t

und ihre eigene Darsiellung, sie habe erst im Jahre 1950

mit einer intensiven Zeitungswerbung begonnen, gegen diese -
Annahme spricht -, kann hierbei -keine entscheidende Rolle '
spielen. Bei der im Rahmen des Verwirkungseinwandes ge-
botenen Abwidgung der beiderseitigen IntereaaPn ist einer- .
seits zu bericksichtigen, da8 ein Untermehmer, der ein
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neues Zeichen in Benutzung nimmt, obwohl er Nachforschumgen
nach entgegenstehenden Schutzrechten unter den gegebenen
Verhédltnissen zundchst nicht anstellen kann, von vornherein
damit rechnen mufl, da8 in der Folgezeit dltere dhnliche
Zeichen auftauchen konnen, die ihn mbglicherweise zur
Aufgabe seines Zeichens notigen werden. Andererseits wiirde
es Tiir den Inhaber eines dlteren entgegenstehenden Zeichens
eine unbillige Hérte bedeuten, wenn er dadurch, daB ein
anderer in der patentamtslosen Zeit an einem neuen ver-

. wechslungsfshigen Zeichen einen wertvollen Besitzstand

erworben hat, einen unter Umsténden sehr empfindlichen
Rechtsverlust erleiden sollte.

Diese Erwdgungen ergeben fiir den vorliegenden Fall, daB sich
die Beklagte gegeniiber der Klédgerin auf ihren anfinglichen
guten Glauben nicht mehr berufen kamn, nachdem sie ihrer
fortbestehenden Vexpflichtung, sobald als mdglich, d.h.
spdtestens nach Eroffnung des Deutschen Patentamts geeig-
nete Nachforschungen anzustellen, nicht nachgekommen ist,
und daB sie daher bei der Beurteilung des Verwirkungsein-
wands wie ein von Anfang an bosgldubiger Verletzer behandelt
werden mufl. Der Auffassung des Berufungsgerichts, daB die
Beklagte sich fahrlédssig verhaliten habe und deshalb nicht

im Rechtssinne gutglédubig gewesen sei, ist daher im Ergebnis
beizupflichten. Eine. Unbilligkeit kann in ihr nicht ge-
sehen werden, demn es kann mit Sicherheit angenommen werden,
daB die Beklagte, wemn ‘sie ihrer Erkundigungspflicht ord-
nungsméfBig nachgekommen wire, von dem Klagezeichen friih-
ceitig und nicht erst, wie vom Berufungégericht unter-
stellt, durch die Abmahnung der Kldgerin im Mirz 1956
Kenninis erlangt haben wiirde und alsdann Gelegenheit ge-
habt hEite, bei ihren geschédftlichen Dispositionen hierauf
Riicksicht zu nehmen.

Das Berufungsgericht verkennt nicht, daB der Verwirkungs-

einwand durch die Feststellung, daB der Verletzer seinen
Besitzstand Bosglédubig erworben habe, nicht schlechihin

'
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ausgeschlossen wird, daf vielmehr das ursprﬁnglibh schuld-
hafte Verhalten des Verletzers u.U. nachirdéglich durch
sdumiges Verhalten des Verletzten gerechtfertigt werden
kann {"bona fides superveniens": s. u.a. RG in GRUR 1940,
’ 207). Das Berufungsgericht stellt in dieser Hinsichi aber
mit Recht strenge Anforderungen (BGHZ 21, 66 - Haus-
blicherei; BGH in GRUR 1959, 49 - Deutsche Illusirierte)
und gelangt unter sorgfaéltiger Beriicksichtigung aller in
Betracht kommenden tatséchlichen Umsténde, vor allem auch
der besonderen Schwierigkeiten, mit denen die Klégerin als
Fliichtlingsbetrieb erfahrungsgemdB zu kdmpfen hatie, zu
dem Ergebnis, daB die Untatigkeit der Klégerin gegeniiber
der Zeichenverletzung der Beklagten in der Zeil von 1951/52
bis Frhjahr 1956 nicht auf eine stillschweigende Duldung
schlieBen lasse. Es hat hierbei in Ubereinstimmung mit den
von der Rechisprechung entwickelten Grundsétzen einen ob-
jektiven MaBstab angelegt und nicht etwa gepriift, ob die
Kldgerin die Verteidigung ihres Schutzrechtes schuldhafw
vernachlédssigt hat oder ob die Beklagte tatsdchlich der
Uverzeugung war, daB die Kldgerin ihr Verhalten billige,
sondern seine Entscheidung darauf abgestellt; ob das Ver-
halten der Kligerin nach dér objektiven Lage der Dinge

den RilickschluB auf ihr stillschweigendes Einversténdnis b ¢
rechtfertigen konnte (vgl. BGHZ 1, 31 - Stdrche; Baumbach/
Hefermehl, Weltbewerbs- und wargnzeichenrecht, 7. Aufl.
Allg. Anm. 297; Tetzner, Warenzeichengesetz, Einleitung
Anm. 13). Die tatrichterlichen Erwdgungen, aus denen das
Berufungsgericht diese Frage verneint ﬁat, lassen einen
Rechtsfehler nicht erkemnen.

Der Binwand der Revision, das Berufungsgericht habe nicht
beriicksichtigt, daB die Beklagte ihr Zeichen nur in einem
Ortlich eng umgrenziten Bereich verwende und somit das
Schutzrecht der Kldgerin nicht ernstlich beeintréchtige,
verkenni, daB ein eingetragenes Warenzeichen grundsédizlich
im ganzen Gebiet des Staates, der ilim SchutzSgewadhrt hat,
diesen Schutz in Anspruch nehmen kann und daB nur beim
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Vorliegen besonderer Anhaltspunkte angenommen werden
konnte, daB der Zeicheninhaber fiir einen Teil dieses
Gebietes zugunsten eines jiingeren Verletzungszeichens

auf die Geltendmachung seiner Rechte verzichten wolle.
Solche Anhaltspunkte sind nach den fehlerfrei getroffenecn
tatsdchlichen PFeststellungen des Berufungsgerichts im
vorliegenden Falle nicht gegeben. Aus der gleichen Er-
wdgung kann auch der Hinweis der Revision keine Be-
achtung finden, daB die beiderseitigen Zeichen sich auch
vor dem Kriege nicht beriihrt haben wiirden, wenn sich der
Streitfall damals zugetragen hidtte, und daB dem Kldger
deshalb heute keine giingtigere Stellung eingerdumt werden
diirfe.

SchlieBlich kann auch die Riige der Revision, das Berufungs-

gericht habe bei der Entscheidung iliber die Widerklage den
wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkt auBer acht gelassen,
daB die Verwendung dex Bezeichnung "Kosaken-Wodka' zu
einer identischen Zeichenanmeldung der Kladgerin gegen

§ 1 UWG verstoBe, nicht zum Erfolg fiihren. DaB das Beru-
fungsger;cht den hierauf abzielenden Vortrag der Be-
klagten nicht beschieden habe, trifft nicht zu, denn am
Ende der Entscheidungsgriinde des angefochtenen Urteils
wird ausdriicklich hervorgehoben, da ein unlauteres Ver-
halten der Kldgerin unter keinem Gesichtspunkt angenommen
werden konne.

Diese Beurteilung 1aBt einen Rechtsfehler oder einen
VerstoB gegen die Denkgeseize nicht erkennen. Kann sich
die Beklagte, wie das Berufungsgericht irrtumsfrei fest-
gestellt hat, gegeniiber der Kldgerin auf einen schubzwiir-
digen Besitzstand an ihrer Bezeichnung "Kosaken-Wodka"
nicht berufen, so folgi daraus zwingend, daB die Kldgerin
diese Bezeichnung Zum Gegenstand einer eigenen Zeichenan-
meldung machen konnte. '
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO.

Wilde Weil Pehle
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