BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

I 7R 82/66 URTEIL Verkiindet am

) 12, Juli 1968
Werner,
Justizobersekretir

als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

in dem Rechtsstrelt

Joscf Ernst First P vor ¢E@P. X¢GIR/Schvaben,

Kldgzers und Revisionskligers,

~ ProgeBhevollmichtigtere: Rechtsanwalt Dr. - -

gegen

die Firma Wilheln Ol oHG, Zigarrenfabriken in

@ Vicstf,, personlich haftende Gescllschafter
Herbert Gilinter und Werner O 0

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- ProzeBbevollmiichtigter: Rechtsanwalt Dr. (P --



Per I, Zivilscnat des PBundesgerichitshofs hat aufl
die miindliche Verhandlung vom 12, Juli 1968 unter Mit-
wirkung dcr Bundesrichter Pehle, Dr. Sprenkmann, Dr, ilosl,
ALELf und Dr. Merkel

fiir Rech?t erkannt:

Dic Revision gegen das Urteil des 6, Zivile
scnats des Oberlandesgerichts Minchen vom
2. April 1966 wird auf Kosten des Kligers
zurlickgewviesen,

Von Recchts wegen

- - V- - ——

Der Klidger sieht scin Namensrecht dadurch verletzd,
daB die Beklagtc das Warenzcichen "Dic Njj" fir
Zigarillos und Zigarrcn verwendet.

Dicases Warcnzeichen vurde auf die Anmcldung der FWirma
Arnold EQP av 12. November 1954 unter der Nummer
666 451 in die Zeilchenrolle beim Deutschen Patentamt
eingctragen; scinc Schutzdaucr wurde mit Wirkung vom
16, Dezember 1963 verlidngert. Es wurde von einer Tochter-
gesellschaft der Anmelderin, der Firma Arnold TGP
GmbH, scit Anfang 1954 filir Zigarren und Zigarillos beniitzt,
GemdfB Verfiigung dexr Warenzcichenabteilung des Deutschen
Patentamts vom 20, Januar 1965 wurde das Warenzeichen auf
die Beklagtc umgeschrieben; dem liegt eine Vereinbarung
zviischen der Beklagten und dem Liquidator der Arnold
B- GmbH i.L., vom 16, Mai 1961 zugrunde, vonach
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“die Firma BEP' das Warcnzcichen mit Wirkung vom

30, Juni 1961 auf dic Beklagte iibertrug; die Beklagte
erwvarb nach dicgser Vereinbarung aullerdem Besténde an Verbe-
und Verpackungsmaterial, Klischees usw., sowie die vorhan-
denen Bestidnde an Fertigware,

Der Kliger, der erstmals im November 1956 von dem
Warenzcichen "Dic FEp" erfahren haben will, lief die
Firma Bdninger mit Anwaltsgchreiben vom 14, Januwar 1957
zur Unterlassung des Zelchengebrauchs und zur Loschung des
Zeichens auffordern. Daran schloB sich einc Besprechung und
weitere Korrespondenz zwischen den beiderscitigen Anvél-
ten, in deren Verlauf der Kléger mit Schreiben vom 5. Sep-
tember 1957 Einwilligung in die Loschung des Warenzcichens
forderte, worauf die Firma BQllP mit Schreiben vom
19, Oktober 1957 Verwirkung gcltend machte und dem Kliiger
vorschlug, sie werde das VWarenzeichen freiwillig l6schen
lassen, wollc die Bezeichnung aber mit seinem Einversténd-
nis fiir Qualitdtszigarren weiter benutzen, Derauf lieB
der Kléger am 18, August 1961 antworten, er "wire bereit,
diesem Vorschlag ndherzutreten", bitte aber um den Nach-

weis der bisherigen Art und Aufmachung der 'F¢p-Zigarre’,
"damit auch hierzu cine klare Stellungnahme abgegeben werden

kann", Dieser Bittc kam die Firma PP nit Begleit-
schreiben vom 4. Oktober 1961 nach, in dem der Nachfoélger
ihres inzwvischen verstorbenen Anwalts den bereits im Okto-
ber 1957 erhobenen Einwand der Verwirkung wiederholte und
in dem er ferner einen neuen Vergleichsvorschlag unter-
breitete, wonach das Werenzcichen bestehen bleiben, aber
nur fiir hochwertige Zigarren benutzt werden sollte. Diesen

Vorschlag lehnte der XKlédger am 7. Mirz 1962 ab. Der Schrift~
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wechsel vurde fortgesctzt, bis die Iirma B. mit Schrei-

ben vom 17, Juli 1964 dic vom KlHger verlangte Lischung des
Zeichens zurlickwies,
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Der Kl&ger sieht sein Namensrecht durch das ohne
scine Kenntnig eingetragene Warenzeichen als verletzt an.
Dexr Hamc "F-" sci kein historischer Hame, sondern der
Eigennahme noch lebender Mitglieder der Familic }3‘-0
Seine Rechte habe er nicht verwirkt, da die Beklagte an
dem Warenzcichen kcinen Besitzstand erworben haben konne;
vor der Zeicheniibertragung an die Beklagte, deren Rechi-
maBigkeit bestritten werde, habe nicht die Zeicheninha-
berin, sondern deren Tochtergescllschaft das Zeichen be-
niitzt; diese Firma sci aber erloschen und damit seien etwa
bei ihr entstandenc Rechte untergegangen.

Der Kliger hat beantragt,

die Beklagtc zu verurteilen, gegeniiber dem
"Deuitschen Patentamt in die Loschung des
Warenzeichens

Nr. 666 451 "Dic FEP" (Vortzeichen)
einguwilligen.

Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie meint, das beanstandcte Zeichen beziche sich nicht auf
cine cinzelnc lebende Person, sondern auf einc oder mehrere
geschichtliche Personlichkeiten. Sic weist ferner auni zahi-
reiche weitere Warenzcichen mit dem Wortbestandteil "I'¢ D"
hin, Fiir ihr cigenes Zecichen beruft sie sich darauf, daB

das Patentamt - was unstreitig ist - vor der Xintragung
keine Zustimmung dcs Namenstrigers verlangt habe; damitb

sci auch von sciten des Amtes cin Eingriff in das Namens-—
recht des Klidgers verneint wvorden.



Zur Begriindung des Verwirkungscinwands weist die
Beklagte auf den Vertriecdb von Zigarren und Zigarillos
durch die Firma _ GmbH seit 1954 und auf ihren
eigenen Vertriceb scit Mal 1961 mit einem durchschnitit—~
lichen Jahresumsatz von einer halben Million DM hin.
Nachdem der Klidger im Schreiben vom 19. Oktober 1957
auf den Pesitzstand hingewiesen vorden sei, habe er nahe-—
zu vier Jahre nichts mehr unternommen; als die Korrespon-
denz im August 1961 wieder aufgenommen worden sei, sei
danach die Verwirkung bercits cingetrcten gewesen,

Landgericht und Oberlandecsgericht haben die Klage
abgewicesen. Mit sciner Revision, dcren Zuriickwelsung die
Beklagtc becantragt, verfolgt der Kldger sein Klagebe-~
gehren veiter,

—— e e e A B g - A g —

I, 1. Das Berufungsgericht geht davon aus, daf das
Namensrecht des Klidgers durch die Verwendung des Waren-
zeichens "Dic F¢JJIB" scitens der Beklagten verletzt
werde; es nimmt aber an, dafl der Kliédger die Durchsetzung
seincs Beseitigungs—und Unterlassungsanspruchs verwvirkt
habe,

Das Oberlandesgericht fihrt zundchst aus, daf der
Kldger dem beanstandecten Warcnzeichen "Die F " nur
den Namcnshestandteil "F-" gegeniiberstelle; dieser
Namensbhestandteil, so legt das angefochtenc Urteil weiter
dar, sei fir sich allein durchaus gecignet, auf die Per-
gon des Klidgers hinzuweisen und ihn von anderen Personen,
dic nicht den Namen oder Namensbestandteil "Fe' fiihren,




[——

zu unterscheiden. Zwar crfassc dic Bezcichnung "Die Fegy"
eine Mehrzahl von Personen; dabei konne es sich um die
historische Personcngruppe "dic M in 1.“ han~
deln, ebenso aber auch um Angchérige der Familie FEP,
die hecute noch leben, Das angefochtene Urteil fihrt fortd:
I mag daher nicht auszuschliecBen sein, dal die Beszeichnung
‘Dic FP° nicht ausschlieflich historische Personlich-
keiten, sondern auch dercn lebende Nachkommenden betrifft,
zu denen der Xliger gehdrt',

Das Berufungsgericht bejaht sodann das schutzwiirdige
. Interessc des Klidgers an der Bescitigung der Beeintrédch-
tigung, dic darin liege, daB scin Name als Warenzeichen
vervendet werde, und faflit das rechtliche Ergebnis wie
folgt zusammen: "DemgemidfB mdgen fir den Kliiger gegeniiber
der Reklagten die Rechte gemdf § 12 BGB entstanden sein',

2. Die wiedergecgcbenen unbestimmten Wendungen legen
die Annahme nahe, daBl das Berufungsgericht eine Verletzung
des Namensrechts des Klagers nicht fcststellen, sondern
nur unterstellen wollte, und dall es dies von seinem Stand-
punkt aus deshalb als ausreichend angesehen hat, weil es
etwaige Beseitigungs— und Unterlassungsanspriiche des Kili-
gers als verwirkt angesehen hat,

Der Revisionserwiderung ist zuzugeben, daB dic ange-
fithrten Tarlegungen des angefochtenen Urteils dem Revisioms-
gericht keine -hinreichende Grundlage fiir dic Pntscheidung
geben, ob das Namensrecht des Kligers verletzt worden ist.
Denn § 12 BGB hat zur Voraussetzung, daB ein nicht uner-
heblicher Teil des Verkehrs in einem ihm entgegentreten—
den Namen einen Hinweis auf denjenigen exrblickt, der ihm



unter diesem Namen bekannt ist (RGZ 171, 67, 70 - Fep-
brdu). Das Reichsgericht hat in der genannten Entschei-
dung ausgefithrt, daB zwar in der Bezcichnung "HGED"
der Name des damaligen Kl&dgers, cines Grafen l-‘-, nur
teilweise wicderkchre und daBl es auch anderc Vertreter

des Namens P gcve, dad aber dic Annahme eines Hin-
weises auf den damaligen Klager dadurch nicht ausgeschlos-
sen werde, weil sich die Eeziehuﬂé zu ihm jedenfalls fiir
den “rtlichen Bercich, auf den sich das Absatzgcbiet der
Braucrei erstrecke, schon aus deren langjdhriger rdumlicher
Verbindung mit dem Gutsbetricb des Kldgers und aus dem wel-
teren Umstand crgebe, daB die Brauerei bis zum Verkauf an
die damalige Zweitbeklagte im Eigentum des Klégers gestan-
den habe,

Verglecichbare Umstiinde sind fiir den vorlicgenden
Fall nicht festgestellt. Es fehlt schon an Festastellungen
dariiber, auf weclches Absatzgebiet sich die Verbreitung
der mit dem angegriffenen Zeichen verschenen Tabakwaren
erstreckt; es hitte ferner festgestellt werden miissen,
daB in dem in Betracht kommenden Verbreitungsgebiet und
auf dem in Rede stchenden Warengebiet ein nicht unerheb-
licher Teil des Verkehrs das Zeichen "Dic Fe" nicht
allein auf die geschichtlich weithin bekannten Augs-
burger Handelsherren diesces Namens aug dem 15. und
16, Jahrhundert beziehe . -~ worauf schon dic Mehrzahl
"Dic F¢JJ" hindeuten kdnnte -, sondern daB in den ein-
schliigigen Verkehrskreisen der Xlidger als noch lebender
Priger des historischen Namens mit dem beanstandeten
Warcnzeichen in Verbindung gebracht werden kidnnce, Nur auf
Grund ciner dahingchenden reststellung hdtte das Rerufungs-
gericht rcchtlich unangreifbar annchmen konnen, daB das



Namensrecht des Kldgers durch den Gebrauch des angegriffe-
nen Zecichens verletzt wexrde.

IT. Diesc Frage, dic im angcfochtenen Urteil in einer
den Klidger und Revisionsklidger nicht beschwercenden Art be-
handelt worden ist, kann jedoch auch im Revisionsverfah~
ren offen bleiben; denn jedenfalls. halten die Darlegungen
des Eerufungsgerichts, dafl der Kliger die Geltendmachung
etwvaiger Bescitigungs— und Unterlassungsanspriiche ver-
wirkt habe, der rechtlichen Nachprifung stand. Dabei geht
das Oberlandesgericht zutreffend davon aus, dall der Ver-

- wirkungscinwand auch gegeniiber der Klage aus § 12 EGB

durchgreifen kann (RGZ 167, 184, 190).

1. a) Das Berufungsgericht filhrt aus, der Kliger
behauptc nicht, daB die Rechtsvorgingerin der Beklagten
hinsichtlich des Warenzcichens, dic Firma Arnold B..,
das beanstandete Zeichen in Kenntnis entgegenstchender
Namensrcchte des Klidgers erworben habe. Unter den Parteien
sel unstreitig, daB nach der Amtspraxis des Decutschen
Patentamts im allgemeinen Eigennamen nur mit Zustimmung
des Namenstrigers in die Zeichenrolle cingetragen virden;
die Beklagtc habe aber unwidersprochen vorgetragen, daf
das Patentamt das Zeichen “Die FE" ohnec cinen solchen
Nachweis cingetragen habe.

b) Danach habc sich, so fidhrt das angefochtene Urteil
fort, dic damalige Zeicheninhaberin nach dem ersten Vor-~
varnungoschreiten des Kldgers vom 14. Januar 1957 nit gutem
Grund auf den Standpunkt - :stcllen konnen, angesichts ihrer
Gutbtglédubigkeit und ihres alten und soliden Familienunter-
nehmens vom Kldger dic Genehmigung der vergangenen und
die Einwilligung zur zukinftigen Benutzung des Zeichens



"Die F." zu erhalten (Schreiben vom 9. Februar 1957).
Diese Einstellung dcr Rechtsvorgingerin der Beklagten
habe durch das Schreiben des Kligers vom 5. September 1957
nicht beeintrdchtigt werden konnen, da darin keine neuen
Tatsachen oder rechtlichen Gesichtspunkte hervorgetreten
seien. Bereits im Antwortschreiben vom 19, Oktober 1957
nobe die Firma KRG crstvals den Einwand der Verwir-
kung erhoben, Dieses Schreiben habe der Klidger crst am
18, August 1961 beantworten lassen, wobei auffalle, daB
er nicht auf den Inhalt des vorangcgangenen Schreibens
eingegangen sci, sondern vor Beantwortung des darin ent-
haltencn Vergleichsvorschlags weitere Aufklidrung erbeten
habe, Erst nach weiterem Schriftwechsel habe der Kléger
mit Schreciben vom 7. Mdrz 1962 dic Vergleichsvorschlige
der Firma B— zuriickgewiesen und scin Unterlassungs-
begehren wieder hervorgehoben.

2., Die daraus geczogene rcchtliche Folgerung des
Berufungsgerichts, der Kldger habe seinc Anspriiche gegen
die Beklagtc verwirkt, bek&mpft dic Revision vergeblich
unter verschiedenen rechtlichen Gesichtspunkten,

a) Zutreffend ist der rechtliche Ausgangspunkt des
Berufungsgerichts, wonach sich der Inhaber von Anspriichen
dem Einwand der Verwirkung aussetzt, wenn er sic so spit
geltend macht, dafl dexr Verletzer, der inzwischen einen
wvertvollen Besitzstand an der angegriffenen Bezeichnung
erlangt hat, auf Grund des Verhaltens des Berechtigten
annchmen durfte, diecser werde der Benutzung der Bezeich-
nung nicht oder nicht mehr entgegentreten, und wenn danach
die vergpiitete Geltendmachung der Anspriiche auch unter
Beriicksichtigung aller sonstigen Umgténde als unzuliissige
Rechtsausiibung anzusehen ist (§ 242 BGB; vgl. BGHZ 21, 66,
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78 - Hausbiichcrei; BGH GRUR 1961, 420, 424 - Cuypers;
1963, 478, 480 — Bleiarbeiter),

b) Die Anwendung dieser Grundsiitze auf den Streit-
fall beanstandct dic Revision vorveg mit dem Hinveis, daB
die den Verwvirkungseinwand begriindenden Umstiénde allen-
falls zu einer Zeit entstanden scein konnten, als die
Pirma Arnold B- Inhaberin des Zeichens war; daraus
konne aber die Beklagtc nichts fiir sich herleiten, da es
keinen libertragbarcn Verwirkungscinwand gebe, der mit dem
Varenzeichen abgetreten werden konnte,

Diescr Angsicht kann nicht gefolgt werden. Es han~
delt sich nicht um die "Ubertragung" des Verwirkungsein-—
vrands auf dic Beklagte, sondern darum, daB mit der Uber—
tragung des Zeichenrechts auf die Beklagtc und mit der
Ubertragung des entsprechenden Teiles des Betriebes der
Tochtergesellschaft der Zeicheninhaberin auch der an die
Benutzung des Zeichens geknlipfte wettbewerbsrechtliche
Begitzstand auf dic Beklagte libergegangen ist., Nach dcn
Fegtstellungen des Berufungsgerichts war zur Zeit der
Zeicheniibertragung auf die Beklagtc (30, Juni 1961) der
Verwvirkungstatbestand im wesentlichen bereits abgeschlos-
sen; dann konntc aber die Vollendung des Entstehungstat~
bestandes nicht dadurch verhindert und ferner der Ein-
wvand nicht dadurch vernichtet werden, dafll das angegrif-
fene Zeichen von der bisherigen Eerechtigten auf die
gleichfalls gutgldubige Beklagte liberging.

Danach kommt es entgegen der Ansicht der Revision
fiir den Tatbestand der Verwvirkung nicht allein darauf an,
wie lange die Beklagic das Zeichen "Die F{Jp" benutzt

hat, sondern es ist auf dic gesamtc Dauer der Benutzung,
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auch durch die Rechtsvorgingerin der Beklagten, abzustellen,
da nichts dafiir vorgetragen oder crsichtlich ist, daB sich
die Beklagte begliglich des guten Glaubens in eincr anderen
Lage befunden hétte als dic Firma PGNP und deren Toch-
tergesellschaft. Insbesondere bestand fiir dic Beklagte

kein AnlaB zu der Annahme, dic Untétigkeit des Kldgers

sei irgendwie auf die Benutzung des Zeichens gerade durch
ihre Rechtsvorgingerin abgestellt.

¢) Hinsichtlich des Verhdltnisscs zwischen der Be-
klagten und ihrer Rechtsvorgédngerin beanstandet die Re-
vision, das Berufungsgcricht habe nicht klar genug zwi~
gchen den hier in Betracht kommenden drci Rechitspersoncn
unterschicden: der Firma Arnold BN, fir dic des
Zeichen eingetragen viorden secij der Firma B- GmbH,
dic dag Zcecichen tatséichlich benutzt habe; endlich der
Beklagten, dic das Zeichen Ubertragen erhalten habe, Die
Daucr der Benutzung durch die Firma B- GmbH von
1954 bis 1961 konne der Firma Arnold DG nicht zuge-
rechnet werden, Im Ubrigen sci streitig gewesen, ob die
QD GubH das Warenzeichen tatsiichlich benutzt habe;
dazu habc der Rerufungsrichter zu Unrecht nicht auf die
Beweislast der Beklagten abgestcllt.,

Die Riige ist nicht begriindet. Das angefochtene Ur-
teil stellt cindeutig fest (Tatbestand S. 3), daB das
Warcenzcichen fir dic Firma Arnold E— eingetragen
var und daB es von deren Tochtergescllschaft, der Firma
Arnold EQR GobH, scit Anfang des Jahres 1954 benutzt
wurde, Diesc Benutzung beruhe, wie der Berufungsrichter
an andercr Stelle ausfilhrt, auf einer wirksamen Waren-
zeichenlizenz, Dic PBeweilsantriige dexr Beklagten, welche
die Revigion in diesem Zusammenhang hervorhebt, bezogen
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sich lediglich auf die Hohe der Umsidtze, die mit Zigarren
und Zigarillos der Marke "Die F¢B" in den Jahren von
1954 bis 1961 von der Firma BEJ GuobH und in den
folgenden Jahren von der Beklagten getiitigt worden sind,

Soweit die Revision meint, fiir diec Ubertragung des
Warenzeichens habe eg nicht genligt, dal der zugehdrige
Betriebsteil des Iizenznehmers ilibertragen worden sei, ist
die Riige nicht schliissig. Dabei kann es dahingcestellt
bleiben, ob es als ILeeriibertragung (§ 8 WZ2G) zu betrach-
ten wire, wenn cin Warenzeichen unter Zustimmung des
‘ Zeicheninhabers (§ 185 BGB) von einem ILizenznechmer mit
dem entsprechenden Betriebsteil auf den Exrwerber ilber-
tragen wird. Denn solltec dic Ubertragung des Zeichens im
Streitfall unwirksam gewvesen scin, so wdre Inhaberin des
Zeichens noch die Firma Arnold BER; das wiirde aber
nichts daran idndern, daB dic Beklagte das Zeichen gutgliu-
big benutzt hat und dahcr den Verwirkungstatbestand er-
fiil1lt haben kann, Andercrscits konnte sie nicht schon
deshalb, weil sie zu Unrccht in der Zcichenrolle einge--
tragen wire, auf ILdschung in Anspruch genommen werden;
denn fiir ihrce Verurteilung zur Einwilligung in die
ILoschung dcs Zeichens wiirde ein Rechtsschutzinteresse nur
dann gecgeben secin, wenn cin ILdschungsanspruch auch gegen
die PFirma }3- gegeben wlre; cin solcher besteht aber
ebenfalls wegen des Verwirkungstatbestandes nicht., In
bezug auf den Verwvirkungscinwand sind danach die Firma

Arnold B, dic G GobH und die Beklagte im

vorliegenden Fall als wirtschaftliche Einheit anzusehen.

d) Die Revision meint, der Verwirkungseinwand
konne auch deshaldb nicht durchgrecifen, weil die Beklagte
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und deren Rechtsvorgédngerin das Zecichen "Die V¢! nicht
redlich in Gebrauch genommen héttens denn der Gebrauch des
Zeichens habe die Rechte der Firma Iegii® & Cie. in
Y vorlctzt, fir dic scit dem Jahre 1918 das
Wsrenzcichen "FEP-Tabak" fiir Rauch-, Kau~ und Schnupf-
tabak eingcetragen sci.

Das Berufungsgericht hat dazu ausgefiihrt, der Kliger
sel nicht Inhaber diesco Zcichens und konne daher keine
Rechte daraus geltend machen; das Intercsse der Beklagten
an dem hicr streitigen Zecichen sei aber nicht beeintréch-
tigt, solange dic Inhaberin des dlteren Rechts daraus
keine Einwendungen gegen die Beklagte herleite,

Die Revision weist demgegeniiber darauf hin, daB dex
Kldger sclbstverstédndlich keine eigenen Rechte aus dem
Yarenzeichen der Firma L— herleite, sondern daB er
sich lediglich darauf berufc, der Zeichengebrauch durch
die Beklagtc und deren Rechtsvorgingerin sei nicht red-
lich gewesen.,

Auch daraus kann der Kldger jedoch nichts fiir sich
herleciten., Fiir den Verwirkungseinwand kommt es grund-
giitzlich nur auf dic Rechtsbezichungen zwischen dem
Rechtstriiger und dem Verletzer an, also darauf, ob der
Verletzer gegeniiber dem Inhaber des verietzten Rechts daven
ausgchen konnte, dieser erlaube oder dulde die Verwendung
der Bezcichnung (vgl. Paumbach/Hefermehl, Vettbewerbs— und
Warcnzeichenrecht 9. Aufl. UWG Einl. Anm. 298).

¢) Die Revision meint fermer, es sei mangels gegen-—
teiliger Feststellungen fiir dic Revisionsinstanz davon aus-
zugehen, daB sowohl die Uberlassung des Zeichens "Diec FED'
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durch dic Firma Arnold R an ihre Tochtergesell-
gchaft wic auch dic Ubertragung des Zeichens an die Be-
klagte '"ungesctzlich, sittenwidrig und unlauter" gewesen
sei, Auch dieser Angriff dringt nicht durch.

Das Berufungsgericht hat ausgefiihrt, dem Verwirkungs-
einvand stche nicht entgegen, dafl das umstrittenc Zeichen
nicht von der Firma Arnold NP als der Rechisvor-
gidngerin der Eeklagten in bezug auf das Recht am einge-
tragenen Warcnzeichen Nr, 666 451, sondern von deren
.l&ssigkeit ciner solchen Warcnzeichenlizenz kecine rechit~
lichen Bedenken bestiinden. Demgegeniiber vermag die Revi-
sion nicht darzutun, dal erheblicher Parteivortrag, der
gegen dic Zulédsgigkeit der in Rede stehenden Varengeichen~-
lizenz spriiche, ilibergangen worden wirc. Zur Ubertragung
des Warenzeichens an die Beklagte stellt das Oberlandes—
gericht fest, die Bcklagte habe das Zeichen mit dem dazu
gehorigen Tcil des Geschiédftsbetriebs erworben und damit
die Voraussctzungen des § 8 Abs. 1 VW2ZG erfiillt; den BEin-
vand der sogenannten Lecriibertragung habe der Kliger in
der Berufungsinstanz folgerichtig nicht mehr aufrecht
erhalten.

Die Revision beanstandet nunmehr weiter, daf die
Beklagte das Zeichen vom Liquidator der Tochtergescllschaft
nicht wirksam habe erwerben kénnen, da dieser zur Verfii-
gung liber das der Firma Arnold B- zustchende Zei-
chen nicht berechtigt gewesen sei, Dabel libersicht die
Revision, dafl die Peklagtc im Schriftsatz vom 7. Juli
1965 unwidersprochen vorgetragen hatte, dic Firma Arnold

5@ habc der Zeicheniibertragung durch die BED

GmbH mit Schreiben vom 16, Mai (zu erginzen ist: 1961)
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zugestimnt, da andernfalls dic Umschreibung in der Zeichen-
rolle nicht moglich gewesen wirce,

3, Nach allem konnte das Oberlandesgericht in weilt-
gehend tatrichterlicher Wirdigung den gesamten Zeitraum
der Benutzung des Zeichens "Dic FE" durch dic Rechts-
vorgdngerin der Beklagten und deren Tochtecrgesellschaft
geiner Beurteilung zugrunde legen, ob der Xléger seine
Anspriiche verwirkt habe. Dabei darf unter den hier gegebenen
Umsténden der Beurteilungszeitraum nicht in der Weise ge~
trennt nach Zeitabschnitten betrachtet werden, dal bei
der gebotenen Gesantwirdigung das vor der ersten Vervar—
nung liegendc Verhalten schon deshalb vollig ausgeschal-
tet wiirde, weil jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt noch
keine Verwirkung eingctreten sei, Fiir die rechtliche Be-
urteilung des Verwirkungseinwandes kann es n8mlich sehr
wwohl mit auf cine Benutzung ankommen, die vor einer zwi-
schenzeitlichen Ausecinandersctzung der Parteien iiber die
rechtliche Iage stattgefunden hat; auch wenn cine solche
Auscinandersctzung unter Aufrechterhaltung der beidersci-
tigen Standpunktc beendet worden ist, kann eine léngere
erneute Untédtigkeit des Berechtigten vom Verletzer unter
Umstédnden dahin aufgefaflit werden, der Bercchtigte habe
gich von der Bercchtigung der bisher vorgebrachten Ge-
sichtspunkte liberzeugt oder wolle der Benutzung jedenfalls
nicht mehr entgegentreten (BGH GRUR 1963, 478, 480 -~
Blciarbeiter).

Das Berufungsgericht konnte also ohne Rechtsirrtum
davon ausgehen, daf3 die Firma Arnold ’ das Zeichen
jedenfalls gutglidubig erworben hat, da das Deutsche Patent-
amt entgegen sciner sonstigen Ubung ihr nicht zur Auflage
gemacht hatte, die Zustimmung des Namenstrdgers beizu-
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bringen, und da ferncr, wic die Beklagte im einzclnen
belegt hat, zu dicscr Zeit einc ganze Reihce von Waren-
zeichen mit dem Namen "W fir verschicdene Waren
auf dem Markt waren, gegen die dic Triger des Nameng
]:‘. offensichtlich nichts untcrnommen hatten,

Gegeniiber der Verwarnung durch den Klédger hat sich
dic Firma B@® in Schreiben vom 19, Oktober 1957
auf.den soit Anfang 1954 errungenen wertvollen Besitzstand
berufen und gegeniiber dem Verlangen des Klédgers auf Lo-
schung des Zeichens geltend gemacht, dafBl e¢in solcher An-

-spruch, vor allem auch im Hinblick auf die jahrzehnte-

lange Duldung anderer Warcnzeichen mit dem Namen ‘JE.,
verwirkt sei. Mit Riicksicht auf dic angenommene Verwir-
kung hat die Firma TP in dicscem Schreiben allerdings
den Verschlag gemacht, daB sic das Warcnzeichen freiwillig
1bgschen lasse, dafB ihr aber dic Weiterbenutzung der Be-
zeichnung "Die FEP" fir Qualitiitszigarren in der bis-
herigen Art und Aufmachung ausdriicklich gestattet werde,

Wenn der Kliger auf diesen Vorschlag nahczu vier
Jahre geschwicgen hat, dann kann cs nicht als rechtafeh-
lerhaft angesehen werden, wenn das Berufungsgericht aus
dem jahrelangen Schweigen im Zysammenhalt mit dex Vorge-
schichte den SchluB gezogen hat, der Kliiger habe seine
Anspriche vervirkt. Das Landgericht hat hierzu mit Recht
hervorgehoben, dafl der Klidger durch sein Schweigen in
zurcchenbarcr Veise bei der Firma B- die Ervartung
veranlaft habe, er werde gegen den Zeichengebrauch nichtd
mehr vorgchen, zumal die rechtlichen Einwendungen im
vorangegangenen Schreiben nidit aus der Luft gegriffen
geviegen scicn und den Kliéger h&tten zum Finlenken veran-—
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lagsen konnen., Das konnte um so cher angenommen werden,
als es nicht unzweifelhaft war, ob mit dem Zeichen "Dic
P’ das Namensrecht des Kligers verletzt wurde.

DaB dic Firmo BEJP in ihrem Vergleichsvorschlag
zum Entgegenkommen bercit war, ist in dicsem Zusammenhang
ohne Bedcutung; wollte man dic Bercitschaft zu vergleichs-
veiscen Nachgeben in dieser Weisc zum Nachteil des Ver-
letzers werten, so wiirden im Ergebnis Vergleichsverhand-
lungen weitgchend verhindert werden.

Entgegen der Auffassung der Revision ist auch nicht
von entscheidender Bedeutung, daB der Kldger im Schreiben
vom 5. September 1957 einc Aufbrauchsfrist von etwa 2 Jahver
vorgeschlagen hatte, denn diesem Schreiben hatte die Zei-
cheninhaberin am 19, Oktober 1957 widcrsprochen und damit
auch den Vorschlag ciner blofBlen Aufbrauchsfrist zuriickge-

wviesen,

Demgegeniiber kann dic Revision nicht mit der Meinung
durchdringen, eine Verwirkung sci deshalb ausgeschlossen,
vell die Firma E- in einem vorhergehenden Schrei-
ben das Bestchen des Klagcanspruchs ancrkannt habe. Mag
auch in dem Schreciben der Firma B- vor 9. Februar
1957 zum Ausdruck kommen, dafl sic vom Bestchen des Namens-
rechts des Klégers ausgehe, so hat sie sich jedenfalls am
19, Oktober 1957 auf Verwirkung berufen; dicsc sctzt aber
gerade voraus, daB urspriinglich in dic Rechte des Klégers
eingegriffen worden war.

4, Der Revision kann auch nicht darin gefolgt wer-
den, daB die Beklagte keinen wertvollen Besitzstand erworbel
habe, weil keine Verkehrsgeltung ihres Warenzeichens nach-
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gewviesen sci, Dabei ist ilibersehen, dafl nach der stédn-
digen Rechtsprechung des Bundcesgerichtshofs der Erwerd
einer Verkehrsgeltung durch den Verletzer nicht Voraus-
setzung des Verwirkungscinwands ist (BGHZ 21, 66, 78 -~
Hausbiicherci; EGH GRUR 1958, 143 -~ Schwardmann; 1958,

606 - Kronenmarke; 1960, 137, 141 - Astra). Vielmehr
geniigt es, wenn der Verletzer durch eine ldnger andauern-
de, redliche und ungestdrtc Benutzung einer Bezeichnung
cinen Zustand geschaffen hat, der fiir ihn einen beacht-
lichen Wert verkorpert und der ihm deshalb nach Treu und
Glauben erhalten bleiben muBl, sofern der Verletzte diesen
Zustand durch sein Verhalten ermdglicht hat. Dafl das Beru-
fungsgericht diese Voraussctzung angesichts der von der
Beklagten mitgeteilten Umséitze — die der Kldger nicht
substantiicrt bestritten hat - mit den unter der Marke
"Die FEP" vertriebenen Tabakwaren als gegeben ange-
sehen hat, 148t keinen Rechtsfehler erschen, Dieser Be-
sitzstand ist auch nicht nur, wic die Revision meint,

in einem etwaigen Zuwachs der Ums&dtzc nach der ersten
Verwarnung zu crblicken, sondern er ergibt sich aus der
Unmsatzentwicklung seit der Ingebrauchnahme des strittigen
Varcnzeichens, DaB der von der Firma BCubH ervor-
bene Besitzstand nach der Zeicheniibertragung der Beklagten
zugutc kommt, ist bereits dargelegt worden,
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I1I, Da das angcfochtene Urteil auch im librigen
kecinen Rechtsfchlexr zum Nachteil des Klidgers erschen 1iB4,
war desson Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs, 1
ZP0 als unbegriindet zuriickzuweisen,

Pehle Sprenkmann Mosl
Alff Merkel
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