‘Nicht flir die Amtlléﬁ;”éammlung' o ’ ‘ o &f
1. Gesetz: - WzG §§ 5, 15 . 2490 053 |
Rechtssatzs Zwischen Krawatten und Herrenhiiten bestcht Waren— .

gleichartigkeit im Sinne des Varenzeichengesetzes.

2, Cesetzs WzG §§ 1, 8

Rechtssatz: Mir die rechtswirksame Ubertragung eincs Waren-
zeichens zusammen mit dem Teil des Geschédftsbe-
triebes eines Groffhandelsunternchmens kann es
geniigen, wenn die auf die betreffenden Waren .
beziiglichen Kunden- und Liefecrantenlisten dem
Erwerber des Warenzeichens mitiibertragen werden,
dazu Beschreibungen oder Muster dcér Waren, um
die For%setzung der Geschaftstradltlon zZu ermég-

lichen.
Stichworts Kronenmarke. - A9 38}

bt L vt e b ot ‘ W)’{L‘
Aktenzeichen: I ZR 78/57° . . |
Urteil des BGH vom 6. Juni 19%8 OLG Hamburg
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Verkﬁndet am 6, Juni 1958

Zug, Justizangestellter

als Urkundsbeamter der Ge-
schiaftsstelle

Im Namen d e s Volkes
In dem Rechtsstreit

der Firma K@P vnd Bekleidungsindustrie GmbH,
vertreten durch ihren Geschéftsfilhrer, S
Kol ez 9,

Beklagten und Revisionsklégerin,

~ Prozefbevollmichtigters Rechtsanwalt Prof. Dr. G -
gegen

die Pirma Fritz M. T D Kommandltgesellschaf
perstnlich haftenderG‘esellscha%ter Fritz M. b

P8, . Glpstraic 8,
Klégerin und Berufungshbeklagte,
- ProzeBbvevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. < IEGD -

hat der Erste Zivilsonat des Bundesgerichtshofs auf die
mindliche Verhandlung vom 6. Juni 1958 unter Nitwirkung
der Bundesrichter Prof. Dr. h.c. Wilde, Dr. Bock,

Dr., Christoph, Dr. Spreng und Dr. Loscher

Tiir Recht erkannt:

Die Revision der Beklagtén gegen das
Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen
Oberlendesgerichts zu Hamburg vom 7. Mérz
1957 wird auf Kosten der Beklagten zuriickge-
wiesen.

Von Rechts wepgen ‘

Sy



Matthias Prinz

Rechtsanwalt www.prinz.law
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Tetbestends

Die Klégerin, ein seit dem Anfang dieses Jahrhunderts
bestehendes Unternehmen, befaBt sich in erster Linie mit
der Herstellung von Krawatten. Sie fithrte vorilbergehend
von 1939 bis 1945 die Firma "Kreiii-Krawattoenfabrik Iritz
M. TG X.G."% und nahm dann ihre vorher gefithrte Firma
iPritz M. TEP K.G." wieder an.

Pir die Kldgerin sind. seit 1914 Warenzeichen cingotra-
gen, die aus dem Worte "Kronenmarke!" sowie dem dariberste-~
henden Bilde eine Biigelkrone mit.einem Lowen zusammengesctzit
sind (Nr. 187 325, 263 844, 514 156, 551 319). Scit 1940
besitzt sie das Viarenzeichen Nr., 523 989, das aus dem
Bilde einer Zackenkrone und dem darunterstchenden Worte,

" "EEEP" bvesteht, sowle seit 1952 das Wortzeichen Nr. 644 715
"TE-Kr@i®". Als-Taren sind bei allen Zeichen in erster
Linie Krawatten und Schals, dancben aber meist auch zahl-
reiche andere Bekleidungsstiicke angegeben. Sie hat insbe-
sondere fiir die "Kronenmarke" einc umfangreichc Werbung
betrieben. Ibre Telegrammadresge ist "EED-Kr@iiP".

Das Warenzei®hen Nr. 644 715, aﬁgemeldet am 10. Oktobher
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1952,bezieht sich als einziges von den vorbezeichneten Zeichen

auch auf die Waren: Kopfbedeckungen, Hite und Mitzen.

Am 8. Mai 1954 meldete die Klidgerin das Warenzeichen

"Kronenhut' fiir die Weren Kopfhedeckungen, Hiite und Kiitzen zur

Zeichenrolle an, das im Laufe des vorliecgenden Recchtssireits
unter Nr. 681 891 eingetragen worden ist. Turch Vertrag

vom 25, ‘November 1954 ~ nachdem der vorlicgende Rechts-
streit schon anhéngig geworden war -~ lie8 sich die Kli&~
gerin ferner von der Firma NG & Tr® vorn. Ko@P-
@ & Co. das 1é39.angemeldete und 1940 eingetragene
Warenzeichen Nr. 521 967 "Kronenhut' iibertragen.
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Die Beklagte, die das Wort "Kronenhut" in ihrer Iirma
fuhrt, ist seit dem 24. Oktober 1951 im Handelsregister einge.
tragen. Sie iibernahm bei ilhrer Grindung den Geschadftsbetrieb
der seit 1947 bestehenden Firma Valdemar H D & Co.
die Herrenhiite unter der Bezeichnung “"Kronenhut" vcrtrieben
hatte und deswegen von der Klégerin am 19. Juni 1951 verwarnt
worden war. Die Beklagte setzlte den Vertrieb von Herrenhiiten
unter der nicht eingetragenen Marke "Xronenhut" fort. Die
Beklagte hat zwei Zeichen "Kronenhul' zur Warenzeichenrolle
angemeldet, gegen die die Klidgerin auf Grund ihrer Zeichen
514 156 "Kronenmarke®” und Nr. 521 967 sowie 681 891 "Kronen-
hut" Widerspruch erhoben hat.

Die Klggerin erblickt eine Verletzung ihrer Warenzei-
chen—-, Iirmen- und Ausstattungsrechte in der PFihrung der
Bezeichnung "Kronenhut" durch die Beklagte. Sie hat gel-
tend gemacht, infolge einer jahrzehntelsngen, umfargrei- '
chen Werbung und eines Jahresumsatzes von mehreren Millionen
DM habe sich die Kronenmarke fiir Krawatten und Schals im
Verkehr als ein starkes Kennzeichen fiir ihren Gesch&ftsbe-
trieb durchgesetzt. Zwischen den Zeichen "Kronenmarke" und
"Kronenhut" bestehe Verwechslungsgefahr; auch seien dic Ware
Krawetten und Schals einerseits und Hiite andererseits gleich-
artig im Sinne des Warenzeichenrechts. Auf jeden Fall ver-
letze die Beklagte das Warenzeichen Nr. 521 867 "Kronenhut",
das auf die Klégerin rechtswirksam iibergegangen sei. Sie
habhe zugleich mit dieser Marke den dazugehtrigen Geschiifts-
betrieb lUbernmommen und vertfeibe~jetzt auch Herrenhiite unter
einer Kronemmarke. Pas Zeichen sei auch auf die Kldgerin in
der Zeichenrolle umgeschrieben worden,

it der im September 1954 erhobenen Xlage hat die
Klédgerin verlangts

!




At

1 Verurteilung der Beklagten, es zu unterlassen, das
Wort "Kronen" im geschédftlichen Verkehr warenzei-
chenméfiig und auvch firmenzeichenméfig zu benutzen
sowie ferner so gekennzeichnete Hiite in den Ver-
kehr zu bringen,

2, Verurteilung der Beklagten zur Einwilligung in die
Lgschung des Wortes "Kronenhut¥ aus ihrem PFPirmen-
‘namen im Handelsregister,

Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der
Beklagten,

W

4. Verurteilung der Beklagten zur Auskunftserteilung.

Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt und Wider-
klage erhoben mit dem Antrage auf Verurteilung der Klige-
rin ' _
1. zur Finwilligung in die Loschung folgender Waren-

‘ zeichens , .
N;Q 263 844, 514 156, 523 9B9, 551 319 und 644 715,

2, zur Erklédrung der Riicknahme ihrer Warenzeichenan-
meldung T, 2841/3a Wz. "Kronenhut" gegeniiber dem
Patentamt ( spiater eingetragenes Zeichen Nr. 681 891).

Die Beklagte hat die Warengleichartigkeit von Krawatten
und Hiiten bestritten und die Verwechslungsgefahr zwischen
den Zeichen "Kronenmarke" und "Kronenhut” in Abrede ge-
stellt. Kronenmarken wiirden in groflem Umfange seit Jahr-
zehnten auch von anderen Firmen fiir alle moglichen Textil-
waren benutzt. Solche Zeichen seien in grofer Zahl .in die
Zeichenrolle eingetragen. Die Kronenzeichen der Klédgerin
hétten deagegen nur eine geringe Kennzeichnungskraft., Die
Beklagte habe fiir ihr Zeichen "Kromenhut" Verkehrsgeltung

-



erworben und konne Ausstattungsschutz in Anspruch nehmen.
Rechte aus dem Warenzeichen Nr. 521 967 stiinden der Klége-
rin nicht zu, da es sich um eine Leeriibertragung handle;

die Firma MGP & Tr@® habe schon lange den Handel mit
Hiuten zingestellt und daher einen entsprechenden Geschéfts-
betrieb auf die Klidgerin nicht ibertragen kdénnen. Endlich
selen etwaige Anspriiche der Kldgerin verwirkt, da die Rechts-
vorgidngerin der Beklagten bereits seit 1950 die Bezeichnung
"Kronenhut" benutzt und die Beklagte von der Verwarnung der
Klagerin erst im Mai 1952 erfahren habe.

Zur Begriindung ihrer Widerklage hat die Beklagte vor-
‘getragen, die Warenzeichen der Kldgerin seien nur fiir Kra-
watten und Schals rechtsbesténdig eingetragen. Alle anderen
in dem Warenverzeichnis genannten Waren wiirden von der Kli-
gerin nicht gefiihrt, insbesondere keine Hute. Mit der An-
meldung des Zeichens "Kronenhut" verletze die Klédgerin die
Ausstattungsrechte der Beklagien, die dieses Wort seit
19571 als Firmenschlagwo}t fihre,

Die Kligerin, die Abweisung der Widerklage beantragt
hat, hat demgegeniiber betont, daB sie nicht nur Krawatten I
und Schalg, condern eauch Hemden, Kleider und Blusen her-

stelle.
-»

Tas Iondgericht hat durch Teilurtell den Klageantrigen
zu 1 und 2 (Unterlassungsanspruch und Antrag auf Finwilli-
gung in die handelsregisterliche ILoschung des Wortes "Kronen-
hut? aus ihrem Firmennamen) stattgegeben und die Widerklage
abgewiesen,



Im Berufungsverfahren hat die Beklagte ihren Vider-
klageantrag zu Ziff, 2 folgendermafien neu gefaBt:

ziff, 2% Verurteilung der Kldgerin zur Eipwilligung
in die Loschung.ihrer Warenzeichen Nr. 521 967 "Kronen-
hut" und 681 891 "Kronenhut" in der Zeichenrolle,

ziff, 2 a: Verurteilung der Kl&dgerin zur Einwilligung
in die Riickmahme ihrer Widerspriiche gegen die Anmel-
dezeichen K 8960/3a Wz. "Kromenhut® und K 8988/a Wz,

Das Oberlandesgericht hat der Berufung der Beklagten
hinsichtlich ihres Widerklageantrages Ziff. 1 teilweise
stattgegeben. Im iibrigen ist die Berufung zurickgewiesen
worden.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageab-
weisungsantrag und ihre Widerklageantrége, jedoch nur zu
Ziff, 2 und 2 a, weiter, wéhrend die Klégerin um Zuriick-
weisung des Rechtsmittels gebeten hat,

Entscheidungégrﬁndqg
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Gegenstand des Revisionsverfahrens sind die Verurtei-
lung der Beklagten zur Unterlassung und zur Einwilligung in
die registergerichtliche Ldschung des Wortes "Kronenhut®
sus ihrem Firmennamen (Xlageantrige zu 1 und 2) .und die Wider-
klageantrige zu 2 und 2 a (Neufassung der Widerklageantriige
im Berufungsverfahren).

' L., Klage. .
1. Das Berufungsgericht geht in tatsdchlicher Hinsicht
rechtsirrtumsfrei davon aus, daB die Kronenmarke von der




Kldgerin seit Jahren benutzt worden ist, und zwar vor allem
fliir Krawatten und Schals. TFlir Herrenhiite dagegen, zu deren
Kennzeichnung allein die Beklagte ihr Zeichen "Kronenhut"
benutzt, hat die Klédgerin ihre Kronenmarken nach den Fest-
stellungen des Berufungsgerichts bisher nicht verwendet.

Der von der Kldgerin geltend gemachte Warenzeichen- und
Musstattungsschutz kann daher, soweit er nicht auf die Waren-
zeichen 644 715 und 521 967 gestiitzt ist, wie das Beru-
fungsgericht zutreffend annimmt, die Klage nur tragen,

wenn zwischen Krawatten oder Schals einerseits sowie ]
Herrenhiiten andererseits Warengleichartigkeit besteht.

Sinne stellt das Berufungsgericht in Ubereinstimmung mit

der sténdigen Rechtsprechung darauf ab, ob die miteinander
zu vergleichenden Waren ihrer wirtschaftlichen Bedeutung

und Verwendungsweise nach, insbesondere aber auch hinsichi-
lich ihrer regelmdfigen Fabrikations- und Verkaufsstitten

so enge Beruhrungspunkte haben, daB bei Verwendung gleicher
Zeichen der Schlufl nahe liegt, sic entstammten demselben
Geschéftshetrieb, Diese Voraussetzung erachtet das Beru-
fungsgericht in Ubereinstimmung mit dem ILandgericht vor-
liegend fir gegeben. Es schlieft sich insoweit den Aus- |
fuhrungen des Landgerichts an, das vor allem betont, daB
sich in den vergangenen Jahren der Geschaftstyp des
"Herrenausstatters" entwickelt habe, der einefl erheblichen
Anteil an der Versorgung der Bevilkerung mit feineren
Herrenbekleidungsartikeln erlangt habe; in diesen Ge-
schaften wirden sehr hdufig Krawatten, Schals und Herren-
hiite nebeneinander gefiihrt und denselben Kduferkreisen an-
geboten und verkauft. Das Berufungsgericht nimmt auBerdem
auf eine Entscheidung des Patentamts vom 22. Oktober 1953
Bezug, worin das Patentamt - in Abkehr von seiner alten




Praxls, die Bekleldungsstiicke nicht als gleichartig mit
{opfbedeckungen angesehen hatte (MittDPatAnw 1939, 103) -
avsgesprochen hat, daf Herrenhiite und Krawatten namentlich
in feineren Ausstattungsgeschdften vielfach nebencinander
angeboten wiirden und die in Betracht kommenden Abnehmer-
kreise die gleichen seien, die Waren sich infolgedessen

s0 nahe stinden, daf der Verkehr aus identischen Zeichen

auf dieselbe Ursprungsstidtte schliefen wiirde. Scine Auf-
fassung von der Gleichartigkeit zwischen Krawatten und
Schals einerseits und Herremhiiten andererseits folgert

das Berufungsgericht schlieBlich aus den von ihm'einge—
holten Auskiinften von elf Industrie- und Handelskammern

im Gebiete der Bundesrepublik. Diesen zufolge sténden sich,
go flihrt das Berufungsgericht aus, nach der weit iiberwiegen-
den Meinung der beteiligten Handelskreise die genannten
Waren ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und Verwendungs-
weige so nahe, daB beim Gebrauch gleicher Zeichen das
kaufende Publikum zu der Annahme verleitet werden kénne,

die Waren entstammten dem gleichen Herstellungsbetrieb.

Die Industrie- und Handelskammer in Frankfurt habe sjich
niclit darauf beschriénkt, die Meinung der Hindler zu die-

ser Frage zu erforschen, sondern habe auch stichproben-
weise Verbraucher als XKunden vor oder in einschlédgigen _
Geschédften befragt. Dabei habe sich ergeben, daB dic befrag-
ten Verbraucher mit ganz wenigen Ausnahmen angenommen hdt-
ten,‘die Erzeugnisse stammten aus dem gleichen Herstellungs-
betriebe.

In diesen im wesentiichen auf tatsdchlichem Gebiet
liegenden Darlegungen des Berufungsgerichts tritt ein
entscheidungserheblicher Rechtsfehler nicht zutage.. 2u
Unrecht beruft sich die Revision fiir ihre gegenteilige



Auffassung in der Trage der Warengleichartigkeit auf die
intscheidung des erkennenden Senats voﬁ 14. Februar 1958

-~ I ZR 3/57 -, in der die Warengleichartigkeit im Sinne
des Warenzeichengesetzes zwischen Teppichen und Polster-
mébeln verneint worden ist. Dieser TFall ist wesentlich
anders gelagert als der vorliegende. Die Verneinung der
Warengleichartigkeit von Teppichen und Polstermdbeln war
wesentlich durch die im Vorprozef getroffenen Feststel-
lungen bestimmt, daB Teppiche und Mobel nicht in gleichen
Betrieben hergestellt werden. Eine entsprechende Fest-
stellung filr Herrenhiite und Krawatten hat das Berufungs-
gericht nicht zu treffen vermocht. Die Vorstellung des
Publikuhs von einer gemeinsamen Fabrikationsstiitte ist
hier auch nicht so fernliegend, weil heide Waren im wesent-
lichen aus Textilien bestehen und die 2zu ilhrer Herstellung
erforderlichen Anlagen und Einrichtungen - anders als im
Palle von Polstermgbeln und Teppichen - nicht so umfang-
reich sind, dafB ein gemeinsamer Herstellungshetrieb in

den Augen des Publikums unwahrscheinlich erscheinen konnte.
wenn das Berufungsgerichi unter diesen Umsténden und im
Hinblick auf die Art des Vertriebes von Hiiten' und Krawatten
in den seit léngerer Zeit liblichen Herrenausstattergeschaf-
ten sowie in Anbetracht der gleichen Abnehmerkreise zu

der Feststellung gelangt ist, daf fiir den insoweit malgeb-
lichen Durchschnittské@ufer der Schlufl nahe 7iege, die be-
treffenden Waren stammten aus demselben Herstellungsbe-
trieb, so kann dem aus Rechtsgriinden nicht entgegenge~
treten werden. Den gleichen Standpunkt in der Frage der
Warengleichartigkeit hat zudem in der oben angefiihrten
Entscheidung vom 22. Oktober 1953 das Patentamt vertre-
ten, das in Fragen der Warengleichartigkeit iiber besonders
umfangreiche Erfahrungen verfugt.
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Verfahrensrechtliche Bedenken aus dem Gesichtspunkte
des § 286 ZPO, wie sie die Revision geltend macht, stehen
der Auffassung des Berufungsgerichts nicht entgegen. Die
vom Berufungsgericht befragten Industrie- und Handelskammern
haben sich in ihren Auskiinften auch zu der Frage geduBert,
welche Schliisse das kaufende Publikum aus dem gemeinsamen
Vertrieb der in Rede stehenden Waren zieht. Wenn das Beru-
fungsgericht bei seinen auf Grund dieser Auskiinfte getrof-~
fenen Feststellungen zur Frage.der Warengleichartigkeit
der Auskunft der Industrie-~ und Handelskammer Frankfurt/Main
vor den {ibrigen Auskinften, in denen diese Frage, sowelt
die Verbraucherschaft in Betracht kommt, uneinheitlich
beurteilt ist, den Vorzug gegeben hat, weil die Industrie-
und Handelskammer in Frankfurt/Main selbst eine Befragung °
von Kunden vor und in den einschlégigen Geschéften durchge-
fithrt hat, so ist das verfahrensrechtlich nicht zu beanstan~
den. Insbesondere wird entgegen der Meinung der Revision
auch nicht die Beweiskraft der Auskunft der Industrie- und
Handelskammer Frankfurt dadurch in Frage gestellt, dafl darin
kein konkretes Zahlenmaterial und keine nidheren Angaben iiber
die Art der Befragung der betreffenden Kunden enthalten ist.

Weiter hat das Berufungsgericht in Ubereinstimmung mit
dem Landgericht eine Verwechslungsgefahr zwischen den in
verschicedenen Formen auftretenden XKromenmarken der Klidgerin
und dem von der Beklagten als Firmehbestandteil und zur
Warenbezeichnung verwanditen Wort "Kronenhut" bejaht. Dabei
geht das Berufungsgericht davon aus, die Kronenmarken der
Kldgerin seien infolge erlangter Verkehrsgeltung starke
7Zeichen. Sie seien seit langer Zeit als Kennzeichen eines
bestimmten Betriebes bekannt, und zwar bei den Héndlern
fast tberall und bei den Verbrauchern jedenfalls in bedeu-

e,
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tendem Umfang. Ferner vertritt das Berufungsgericht den
Standpunkt, daf die Verwechslungsfghigkeit der Streit-
zeichen weder durch die vorhandenen Abweichungen noch durch

das Nebeneinanderbestehen mehrerer anderer Kronenbhezeich-
nungen ausgeschlossen werde. Kennzeichnender Bestandteil

bei beiden sich gegeniiberstehenden Zeichen seil das Woxrd
"Krone". Die Zeichenbestandteile "Marke!" und "Hut" hit-

ten nicht die Punktion und die Pahigkeit, auf einen be-
stimmten Herstellungsbetrieb hinzuweisen. Wie die Kldge-

rin ihre Krawatten als Kronen-Krawvatten bezeichne, nenne

die Beklagte ihre Hiite Kronen-Hiites beide verwendeten
ingofern eine Kronenmarke oder ein Kronenzeichen. Nach
Ansicht des Berufungsgerichts ist der Schutzbercich des
Klagezeichens nicht dadurch eingeengt, daf dieses ncben dem
Viort auch einen Bildhestandteil enthédlts; denn dieser beste-
he ebenfalls hauptsidchlich aus einer Krone und unterstiitze
damit die Kemnzeichnungskraft des Wortbestandteils, Diescr
stehe aber bei dem neueren Zeichen, wie es von der Kldge-
rin seit langer Zeit henutzt werde, durchaus im Vordergrund.
Es sel nicht moglich, die so gekennzeichneten Waren der
Kl&gerin anders zu nennen, als Kronen-Krawatten bzw., Xronen-
Schals. Ebensowenig konne man dié,vonpdpruBcklagtCn mit
ilrvem Zeichen versehenen Hiite anders nennen als Kronen-Hiite.
Die Zeichen der Parteien sténden sich somit dadurch besonders
nahe, daf ihnen jeder éndere kennzeichnende Be#tandtecil aufier
dem Wort oder Bild einer Krone fehle. Insofern unterschie-
den sie sich grundsédtzlich von den vielen sonstigen Waren-
zeichen, die in irgendeiner schmiickenden oder nebenséchli-
chen- Form das Wort oder das Bild einer Krone verwendeten.

Diese Beurteilung des Sachverhalts des Berufungsge-
richts gibt zu rechtlichen Beanstandungen hur insoweit An-
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laB, als das Berufungsgericht auch eine Verwechslungs-

gefahr zwischen den Zeichen "L@P-Kr@®" (Nr. 644 715)
und "EQJBY nit dem Bilde einer Zackenkrone (Nr. 523 989)
einerseits und der Bezeichnung "Kronen-Hut" andererseits

bejaht hat. Zwischen diesen Zeichen ist eine Verwechslungs-

gefahr jedoch zu verneinen, da bei ihnen das Wort "EQER"
durchaus im Vordergrunde stehi, und damit ihr kennzeich~
nendes Merkmal ist. Diese beiden Zeichen miissen daher
als Grundlage der Verurteilung ausscheiden. Im iibrigen
sind jedoch die Ausfiilhrungen des Berufungsgerichts zur
Frage der Verwechslungsfihigkeit zwischen den Kronenmar-
ken der XKlédgerin und der Bezeichnung YKronenhut" der Be-
klagten frei von Rechtsirrtum.

Zu Unrecht vermift die Revision in diesen Ausfiihrun-
‘gen des Berufungsgerichts eine Erdrterung der urspriing-
lichen Kennzeichnungskraft der Klagezéichen "Kronenmarke"
und eine ausreichende Begriindung fiir die Annahme des Beru-
fungsgerichts, daB dieses von Hause aus schwache Zeichen
auf Grund langjédhriger Benutzung nicht nur eine normalec,
sondern dariiber hinaus sogar starke Kennzeichnungskraft
erlangt habe. Denn auf die von der Revision behauptete
Schwidche des Kronenzeichens kann es schon deshalb nicht
ankommen, weil die beanstandete Bezecichnung der Beklagten
(Kronen-Hut) mit den Kronenmarken der Kldgerin fast_iden-
tisch ubereinstimmt, eine Vervechslungsgefahr zwischen
diesen Zéichen mithin auch bestehen vwiirde, wenn man
~ entgegen den Feststellungen des Berufungsgerichts - von
der erlengten Verkehrsgeltung der Kronenmarke der Klégerin
absehen wollte, Aug dem gleichen Grund ist auch die Frage
des Einflusses bestehender sonstiger Kronmen-Zeichen auf
die Xemnzeichnungskraft der Kronenmarke der Kligerin be-
langlos.

{f
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Rechtlich unbedenklich ist auch die Begriindung, mit
klagten zurlickgewiesen hat, soweit er die Klagezeichen
"Rronenmarke! betrifft. Insoweit hat das Berufungsgerichi
zwar angenommen, daf die Beklagte einen wertvolleren Be-
sitzstand (BGHZ 21, 78) an dem von ihr séit Jahren benutzten
Zeichen erworben hat, dessen Beginn es auf Grund der beson-
ders griindlichen Auskunft der Industrie- und Handelskammer
Nirnberg auf den Sommer 1952 festgelegt hat. Ta'jedoch dic
Rechtsvorgéngerin der Beklagten nach den weiteren Feststel-
lungen des Berufungsgerichts bereits vorher, nédmlich am
19. Juni 1951,von der Kldgerin verwarnt worden ist und die
Klégerin diesen Rechtsstandpunkt dem Patentanwalt der Rechts-
vorgéngerin der Beklagten gegemiber in wiederholten Schrei-
ben aufrechterhalten hat, ist das Berufungsgericht der Auf-
fassung, daB die Rechtsvorgiéngerin der Beklagten mit ciner

Unterlassungsklage jederzeit habe rechnen miissen, da dic
Vorkorrespondenz zwischen ihr und der Kldgerin ergebnislos
geblieben sei. In diese Rechtslage sei die Beklagte cinge-
treten und miisse sie sich daher entgegenhalten lassen, aufier-
dem sel sie uber die Vorkorrespordenz unterrichtet gewcsen
und habe seit Mai 1952 in voller Kenntnis dieser Korrespon-
denz ihr Zeichen weiterbenutzt. Ihren seit Sommer 1952 be-
stehenden Besitzstand habe sie deshald nicht gutgliubig
erworben. Bei dieser Sachlage konne sie der iff September
1954 erhobenen Klage den Einwand der Verwirkung nicht
entgegensetzen. Die insowelt in Betracht kommende Zeit

von 2 Jahren sei unter den hier gegebenen Umsté@nden zu
kurz, Dabel falle insbesondere ins Gewicht, daB die Ver-
bung Ger Beklagten nicht sehr umfangreich géwesen sei

und sich nicht an die Allgemeinheit der Verbraucher gerich-

tet habe.
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In diesen Erwdgungen des Berufungsgerichts tritt ein
entscheidungsbedeutsamer Rechtsfehler nicht zutage. Insbe~
"gsondere ist es entgegen der Ansicht der Revision dem Beru-~
fungsgericht nicht als VerstoB gegen § 286 ZPQO anzurechnen,
daf es in der Frage des Beginnes des wertvollen Besitz~
standes der Beklagten bei Wiirdigung der dariiber eingehol-
ten Auskiinfte der Industrie- und Handelskammern der Aus-
kunft der Industrie- und Handelskammer Niirnberg wegen ihrer
besonderen Grimdlichkeit vor den ubrigen Auskiinften den Vor-
zug gegeben hét.

" Nach alledem hat das Berufungsgericht ohne Rechtsirr-
_tum den auf die "Kronenmarken! gestlitzten Klageanspriichen,
sowelt sie-auf Unterlassung und Einwilligung der Beklagten
in die handelsregisterliche Loschung gerichtel sind, statt-
gegehen.

2. Hinsichtlich der von der Kldgerin geltend gemach-
ten Schutzrechte auf Grund .des im Jahre 1939 angemeldeten,
1940 in die Zeichenrolle eingetragenen und im Jghre 1954
dessen Léschung die Beklagte mit dem Widerklageantrag zu 2
begehrt, ist das Berufungsgericht der Meinung, daf cine
rechitswirksame Ubertragung auf die Kldgerin durch den Ver-
trag vom 25. November 1954 stattgefunden habe. Es hdlt in-
soweit den Unterlassungsanspruch jedoch fur verwirkt, weil
die Kldgerin Gie Beklagte vor Klageerhehung nicht vexrwarnt
habe. Es kann in diesem Zusammenhange dahingestcellt blei~
ben, ob die ibertragung dieses Zeichens an die Xlidgerin
rechtswirksam erfolgt ist, was die Beklagte im Rahmen der
Begriindung ihres Widerklageantrages bestritten hat. Gegen
die Annahme des Berufungsgerichts, daf ein etwaiger Unter-

[

sagungsansyruch der Xlidgerin aus diesem Zeichen verwirkt sei,
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bestehen jedenfalls keine rechtlichen Bedenken. Dabel
geht das Berufungsgericht auf Grund der eingeholten
Auskinfte der Industrie- und Handelskammern davon aus,

dafl die Beklagte an ihrem Kronenhut-Zeichen, wie bercits
obhen ausgefihrt, seit Sommer 1952 einen wertvollen Besitz-
stand erworben habe. Die Kldgerin, die der Rechisvorgingo-
rin der Beklagten gegenﬁbcf bereits vorher, am 19. Juni
1951 eine Verwarnung ausgesprochen habe, habe die Be-
klagte vor Klageerhebung nicht verwanrt, Vielmehr sei
dieses Zeichen erst nach Klageerhebung auf die Xldgerin i
libertragen und dann in den ProzeB eingefihrt worden,

Der inzwischen von der Beklagten erworbene wertvolle Be-
sitzstand konne ihr daher nicht von dem Inhaber dieses
Zeichens streitig gemacht werden, der dem Aufbau des
Besitzstandes der Beklagten untdtig zugesehen habe; denn
nach Treu und Glauben miisse diese Untdtigkecil so aufgefafi
werden, daB das Zeichen gegenilber Verletzungen durch die
Beklegte nicht verteidigt werden solle. Diese Erwdgungen
des Berufungsgerichts sind ' frei von Rechisirztum.

II. Widerklage,

C
—— .

1. Der Widerklageantrag zu 2 (in der Neufassung des
Berufungsverfahrens) betrifft die Binwilligung der Klige-
rin in die Loschung der Warenzeichen Nr. 521 967 und
681 891, Es kommt hier maBgeblich darauf an, ®b das Zeichen
521 987 (MXropnenhut"), das eine Prioritdat von 1939 besitzt

— — - e T X g ey

und dem nach den Peststellungen des Berufungsgerichts ersy
seit 1950 benutzten Zeichen der Beklagten daher vorgeht,
von der Xldgerin rechtswirksam erworben worden ist. Das
Berufungsgericht halt fiir erwiesen, daf die Rechtsvorginge-
rin der XIidgerin das Zeichen 521 967 tatsdchlich beim Ver-
trieb von Herrenhiiten benutzt hat und daf sie der Kligerin
aufier dem Warenzeichen "Kronenhut" auch die Xunden- und
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Lieferantenlisten sowie Modellzeichnungen ubertragen hatb.
Das folgert das Berufungsgericht aus der Bekundung des
Zeugen M@ in Verbindung mit dem Vertrage vom 25. No~
vember 1954, wobel es ausfiihrt, der Umstand, daf der eben-~
fallg als Zeuge vernommene Vertreter der Beklagten Hertlein
nach seiner Angabe niemals von der Kronenmarke der Firma
"GP und TP gehdrt habe, spreche - nicht gegen die
Glaubwirdigkeit des Zeugen M@, dessen Firma auch dem
Zeugen Her@® seit Jahren als renommierte Hut-Grofhandels-
firma bekannt gewesen sei.

Diese Ausfiihrungen des Berufungsgerichts lassen einen
Rechisfehler nicht.erkennen., Es ist entgegen der Meinung
der Revision auch verfahrensréchtlich nicht zu beanstanden,
wenn das Berufungsgericht den Antrag der Beklagten auf
Wiederholung der \;ernehmung des Zeugen 1_ mit der Be-
grindung abgelehnt hat, der Prozeflibevollmiichtigtic der Be~
klagten sei bel der Zeugenvernechmung vor dem ersuchten
Richter anwesend gewesen und habe dem Zeugen auch verschie-
dene Vorhalte gemacht. Die Entscheidung ilber den Antrag
auf wiederholte Vernehmung eines Zeugen ist in das pflichi-
mifige Drmessen des Tatrichters gestellt. Eine Uberschrei-~
tung dieses Ermessens ist aus dem gegebenen Sachverhalt .

MT.

Bei der rechtlichen Wiirdigung des vorstehenden Sachver-
halts geht das Berufungsgericht davon aus, daB eine Zeichen-
ibertregung grundsdtzlich gemspf § 8 WZG nur wirksam sei,
wenn auch der Geschiftsbetrieb, zu dem das Zeichen gehsre, . %
mit iibertragen werde. Bei Ermittlung derjenigen Werte,
die den “Geschiftsbetrieb™ ausmachen, beriicksichtigt das
Berufungsgericht, daf es sich im Streitfall nicht um ein

nicht zu entnehmen.



- 17 -

Fabrikations-, sondern um ein Héndlerzeichen gehandelt
habe. Der dazu gehérige Geschiafisbetrieb habe daher
nicht in Werkstdtten und technischen Anlagen, sondern
vor allem in der Handelsorganisation bestanden. Deren
wichtigster Teil seien die Geschéftsbeziehungen, wie
sie zu Kunden oder ILieferanten angekmipft scien. Lage

und. Ort der Geschdftsrdume seien flir Grofhandelsbetriebe
im Gegensatz zu einem Einzelhandelsunternehmen ohne Be-
deutung. Es miisse daher bei der Ubertragung cines Varon-
zeichens, das ein GroBhdndler fiir einen Teil seciner Waren
benutzt habe,als ausreichende Ubertragung des zugehdrigen
Teiles des Geschidftshetriebes angesehen werden, wenn die
auf diese Waren beziliglichen Kunden- und Iieferantenlisteon
den Lrwverber des Warenzeichens mitiibertragen wiirden, dazu
Beschreibungen oder Muster der Waren, um die Portsetzung
der Geschédftstradition zu ermégliqheno

Diese Erwigungen des Berulungsgerichts stehen im
Linklang mit der Rechtsprechung des erkennenden Senats
(BGHZ 6, 137 ~ Lockwell - und GRUR 1958, 78 ~ Stolper
% Jungchen),in der wiederholt zum Ausdruck gekommen ist,
1 daB die Frage, was als Geschaftshetrieb im Sinne der §§ 1, {
j 8 WZG ancusehen ist, von den Gegebenheiten des Einzelfalles
abhiingt. Fir die Ubertragung eines GroBhandelsunternehmens

Tk

oder eines Teiles von ihm wird es in der Regel ausreichend
sein, wenn die zur Tortfihrung eines solchen Geschdfts
wesentlichen Unterlagen wie Kunden- und ILieferantenlisten
und gegebenenfalls Warenmuster oder dgl. lUbertragen werdcn.
“ Das ist nach der rechisirrtumsfreien Feststellung des Be-

e A Tl

rufungsgerichts hier geschehen. AuBerdem hat die Kldgerin,
wie das Berufungsgericht in anderem Zusammenhange fest-
] gestellt hat (BU 8. 32), Vorkehrungen dafiir getroffen,
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den Handel mit Kopfbedeckung?%ufzunehmen, sobald die
Streitfrage liber ihre Berechtigung am Warenzeichen
"Kronenhut" zu ihren Gunsten gekldrt sci. Wenn das Be-
rufungsgericht unter diesen Umstinden die Ubertiragung
des Warenzeichens 521 967 auf die Kligerin nicht als
Leeriibertragung angesehen und auch den Fortbestand

des Warenzeichenrechts der Kidgerin bejaht hat, so ist
das rechtlich nicht angreifbar. Der dieses Zeichen be-
treffende Widerklageantrag ist daher zu Recht vom Beru-
fungsgericht abgewlesen worden.

Hinsichtlich des im Jahre 1954 angemeldeten und im
Taufe des Rechtsstreits eingetragenen Zeichens Nr, 681 891
( "Kronenhut") der Klagerin hidngt die Berechtigung des auf
Augstattungsschutz gestiitzten Loschungsverlangens der Be-
klagten davon ab, ob der Unterlassungsanspruch der Klige-
rin durchdringt. Das ist, wie oben ausgefiithrt, der Fall.,
Die Beklagte kann daher auch der neueren Zeicheneintra-
gung der Xlagerin Nr., 6871 891 kein wirksames Recht ent-

gegensetzen,

2, Ler Widerklageantrsg zu 2 a, mit dem die Beklagte
die Einwilligung der Klégerin in die Rucknahme ihrer auf
Grund der Zeichen 514 156, 521 967 und 681 891 crhobencn
Widerspruche gegen die von der Beklagten angemeldeten Waren-
zeichen erstrebt, ist ebenfalls zu Recht vom Berufungsge-
richt ahgewiesen worden, da der Xlggerin, wie oben ausge-
fibrt, ein dlteres Recht an dem Kromenzeichen zusteht.
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Nach alledem war die Revigion der Beklagtben als unhe-
grundet zuriickzuweisen. Die Kostenentscheidung heruht auf
§ 97 zPO,

Wilde Bock Christoph sSpreng

Bundesrichter Dr. Loscher
ist infolge Urlaubsabwesen-
heit an der Unterzeichnung
verhindexrt.

Wilde,
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