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Sogenannte Avwehrzeichen sind nicht gesetzwidrig, da das
deutsche Warenzeichenrecht keinen Benutzungszwang kennt
und der in § 1 W46 erwdhnte Benutzungswille des Anmelders
nicht Voraussetzung der crrlangung oder des Fortbestandes
eines wuarenzeichens ist.

Es gibt keine zeichenrechtlichen Ldschungsgriinde zur Be-
seitigung reiner Abwehrzeichen aus der Warenzeichenrolle
(Klarstellung gegeniiber BGHZ 10, 211, 214 -~ Nordona).

kin zusidtzliches Schutzbediirfnis zur Abwehr von Kennzeich-
nungen, die jenseits des gegenvirtigen oder bis zur abge-
schlossenen normalen Verkehrsdurchsetzung zu erwartenden
Schutzumfanges des Hauptzeichens liegen, kann nicht bejaht
verden. Bei einem eingefiihrten Hauptzeichen beschrdnkt sich
daher die SChthfunktion des Abwehrzeichens auf solche Ge-~
genzeichen, die auch mit denm ngptzeichen verwechslungs~
fihig sind (Abweichung von RGZ 112, 160).

Ein Abwehrzeichen kann jedoch zur Abwehr von Kennzeich-
nungen, die nicht mehr im Verwechslungsbereich, sondern
nur im sogenannten ihnlichkeitsbereich des Hauptzeichens
liegen, solange dienen, als anzunehmen ist, 4afl sich
der Schutzumfang des noch jungen Hauptzeichens nach
Lrlangung einer normalen Verkehrsgeliung mit dem an-
fdnglich angenommenen Ahnlichkeitsbereich decken wird.

BGH, Urt. v. 29. Mdrz 1960 - I ZR 89/58
01G Stuttgart
LG Stuttgart
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Verkiindet
am 29. idrz 1960
nau, Justizhauptsekretéir,
1ls Urkundsbeamter der
geschiftsstelle

In Namen des Volkes

In dem Kechtsstreit

1. der Handelshof S ¢mbl, D @ .

AGEEEstrade
2. der Firma Wilhelm = s Kolonialwaren-
groB8handlung, Ul ( ), Vs tradc@

Klédgerinnen, Revisionsklégerinnen
und hevigionsbeklagten,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt ir. D -

gegen

dic Firma Fr. vmbH, Fabrik medizinisch-didtischer
Prdparate, ), gesetzlich vertreten durch den Ge-
schdftsfihrer Fr. KD in V%

Beklagte, kKevisionsbeklagte
und Kevisionsklédgerin,

- ProzeBbevolluﬁchtigter: Rechtsanwalt <D -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
niindliche Verhandlung vom 11. Mdrz 1960 unter Mitwirkung
des Senatsprdsidenten Prof. Lr. h. c. VWilde und der Bun-

desrichter Dr. Weid, ™. Loscher, Jungbluth und Dr. Speng-
ler
fur kecht erkannt:

Die kevision der Klédgerinnen gegen das Urteil des
2. 4ivilscnats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom
28. Lezenmber 1957 wird gzuriickgewiesen, soveit es
sich um den abgewiesenen Klagantrag 2 auf lLoschung
des Varenzeichens Nr. 463 512 handelt.

Im iibrigen wird das angefochtene Urteil auf die
Eevisionen beider Parteien hin aufgehoben. Der hkechts-
streit wird zur anderweitigen Verhandlung und Ent-
scheidung an den 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts
Stuttgart, dem auch die Entscheidung iiber die Kosten
dgr Eevisionsinstanz vorbehalten bleibt, zuriickver-
wiesen.

Von Kechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt
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Tatbestand:

AnlaB zu dem vorliegenden hechtsstreit ist das Organisa-
tionssymbol einer freiwilligeﬁ Kette von GrofB- und Einzel-
handeclsfirmen des Lebensmittel- und Xolonialwarenhandels,
die unter dem Namen S@P zundchst in den Niederlanden be-
grindet und in der lachkriegszeit auch auf das Gebiet der
Bundesrepublik Leutschland ausgedehnt wurde. Dieses Symbol
wird in Deutschland in der Form einer stilisierten Tanne
benutzt, welche in einem kreisformigen Ring auf einem
Sockel steht, wobei king und Sockel die Beschriftung tra-
gen: "Xaufen bei SE), sparen beim Kauf" - “SEN‘'. Gegen
die Verwendung dieses Symbols bei der Werbung fir Zucker-
waren {Bonbons usw.) setzt sich die Beklagte, die Brust-
karamellen, Hustenvonbons u.a. herstellt, aufgrund ihrer
Dreitannen-Bildzeichen (eingetragen 1890/1912/1913/1930)
sowic ihres Vortzeichens "mitagggmglgg%neﬁ“2X?Kué3;%/18%%’
und eines Eintannen-Zeichens Nr. 463 512/zur Wehr. Sie er-
reichte zunidchst durch “iderspruch gegen eine Varenzeichen-
anmeldung der Kldzerin zu 2, ciner der S@B-Organisation
angehdrenden Grodhandelsfirma, dad im Warenverzeichnis des
1954 fir diese eingetragenen Eintannen-Zeichens Nr.638 750
alle zugleich fiir das Widerspruchszeichen Nr. 463 512 ein-
getragenen WYaren gestrichen wurden. Ferner erhobd sie in
Stuttgart Klage gegen vier S@-Einzelhédndler mit dem Ziel,
ihnen dic Benutzung eines Tannenbildes im Lking bei der Wer-
bung fiir Zuckerwaren Bonbons usw.) untersagen zu lassen

(1 KfH 0 175/55 LG Stuttgart).

Die Kldgerin zu 1 ist die S@-Spitzenorganisation fir
Deutschland. Sie stiitzt sich auf sogenannte Gebrauchs-
Uberlassungen an folgenden Warenzeichen:
IR~uarke Nr. 146 676 (registriert 1950) der NO-SyiiilP-
¢ in Holland, bestehend aus einer Tanne ohne Umrah-
mung wit In- und Jberschrifi D@ SEE";
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Bildzeichen Nr. 296 733 (mit Prioritdt von 192Q) dexr
Firma J. @i sohn AG F<JIJR (nachstehend "R¢g* ge-
nannt), bestchend aus einem auf der Spitze stehenden
dunklen khombus @it ausgesparter heller Doppeltanne und
¥irmeninschrift;

kildzcichen Hr. 679 286 (Prioritdt von 1955) der Firma
L@®, welches bildlich mit dem Lintannen-Zeichen

Nr. 638 750 der Xldgerin zu 2, aber unter Auslassung
der In~ und Uaschrift, iibereinstimmt.

Die Firma K@ hatte im Jahre 1933 aufgrund ihres Bild-
‘zeichens Nr. 296 733 Wwiderspruch gegen die Anmeldung des
spadteren Zeichens Nr. 463 512 der Beklagten eingelegt.
Dieser Widerspruch wurde von ihr aufgrund einer Verein-
barung von Ende 1933 zuriickgezogen, nachdem sich die
heutige Beklagte verpflichtet hatte, aus ihrem erstrebten
Waronzeichen keinerlei Rechte gegen die Firma K¢ herzu-
leiten, sowie von dem Zoichen lediglich zu Defensivzwecken
gebrauch zu machen.

Ferner hatte diec Firma REJI® im Jahre 1953 in Hamburg
gegen die heutige Kl&gerin zu 1 sowie andere Gliedex

der S@B-Organisation eine Klage wegen Verwendung des
SE-Ein-Tannenzeichens angestrengt. Dieser kechtsstreit -
wurde durch den Hamburger Vergleich von 1955 beigelegt,
durch den sich dic Firma I4B verpflichtete, eine weitlere
Tanncnbildmarke (das vorerwdhnte Warenzeichen Nr. 679 286)
anzumclden und den Angehdrigen der deutschen S§#-Organi-
sation als Schutzgrundlage fiir den Fall eines'Vorgehens
gegen Nachahmer zur Verfiigung zu stellen.

Gemeinsam haben die Klidgerinnen, nachdem der urspring-
liche Klagantrag 3 durch einen Teil-Vergleich in der
ersten Instanz eingeschrankt worden war, mit folgenden
Antrdgen geklagt: -




1. Die Beklsgte hat bei Vermeidung gerichtlicher
Geld- oGer Haftstrafen gegeniiber den zur SER-
Orgsnircation gehdrenden Linzelhindlern und Kun-
agen der Kligerinnen die Behauptung zu unterlas-
sen, sie seien nicnt berechtigt, dss Bild einer
stilisierten, von einem Ring umrahmten Tanne bei
der Uerbung flir Zuckerwaren (Bonbons) zu benutzen

hilfsweise:

Es wird festgestellt, daB die Beklagte nicht be- '
rechtigt ist, der Xligerin Ziff.1,_ sowie-dcen.:ihr an- ;
geschlossenen GroB8- und rinzelhindlern die Ver-
wendung des Bildes einer stilisierten, mit einem
Ring umranmten Tenne, das in rgumlicher Verbin-
dung mit dem Kennwort "S " steht, als Organi-
sationszeichen in Inseraten, Handzetteln und
Plgkaten zu untersagen, in denen Sortimente sn-
geboten werden, die u.a. "Zuckerwaren" enthalten.

2. Die Beklagte hat in die Loschung des unter
Nr. 463 512 in die Usrenzeichenrolle eingetra-
genen Bildzeichens einer stilisierten Einzel-

"~ tenne einzuwilligen.

5. Die Beklsgte hat in die Zintragung des fiir die ;
Kldggerin Ziff. 2 unter cem Aktenzeichen H 5174/26 ¢
VVz angemeldeten VWarenzeichens ZR Nr. 638 750 v
(Bildzeichen einer stilisierten Tanne im Ring
mit Unterschrift "S@") fiir folgende Varen
einzuwilligen: ‘ ‘

Arzneimittel, chemische Erzeugnisse fiir Heil-
zwecke, pharmazeutische Trogen, Mittel zum
Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmit-
teln, Pruchtgallerte, Zucker, Syrup, Honig,
Schokolade, Zuckerwaren, Bsck- und Konditorei-
waren, Rackpulver, Sterilmilch, Stdrke und
Stirkeerzeugnisse fir Ernghrungszwecke.

Die Beklagten haben Klagabweisung beantragt und Widerklage
erhoben mit dem Antrage:

Die Kldgerin zu 1 hat es bei Meidung gericht-
licher Strafen zu unterlassen,

das Bild einer stilisierten, von einem King
umrghmten Tanne bei der ¢erbung fiir Zucker-
‘waren {Bonbons) zu benutzen, insbesondere
anéere zur Efenutzung bei der Verbung fir
Zuckerwaren {Bonbons) zu veranlassen.



}
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Die X1Zgerinnen naben Abweisung der viderklage bezsntrsgt.

Das Landgericht het die Hlage abgewiesen und der %iderklage
stattgegeben. Das Berufungsgericht hat, soweit die Klage

abgewiesen war, die Berufungen beider Kligerinnen zuriickge-
wiesen, jedoch auf die Berufung der Xldgerin zu 1 hin die
Verurteilung zur “iderklage mit dem Zusatz versehen:

"(das Bild einer ... Tanne ... zu benutzen,
insbesondere andere zur Benutzung ... zu
veranlagsen),
jewells ausgenommen die Yerbung fiir Zucker-
waren der Firma J. R@P Sohn AG., T
! 1

t

N « o °

Gegen dieses Urteil haben beide Parteien frist- und form-
gerecht Revision eingelegt. Die Kligerinnen verfolgen ihre
letzten Klagantridge weiter und bitten um Abweisung der
Widerklage sowie um Zuriickweisung der Revision der Beklagten.

Der Beklagte beantragt Zuriickweisung der Revision der Klé-
gerinnen und erstrebt mit der eigenen Revision uneinge-

schrinkte Verurteilung der ¥ligerin zu 1 gemdf der Wider-
klage.

Entscheidungsgriinde:

Die zeichenrechtlichen Anspriiche der Beklagten

Da fir die Antrige der Xlage und der Yiderklage gleicher-
mafen die Xlirung idbereinstimmender warenzeichenrechtlicher
Vorfragen erforderlich ist, erscheint es sachdienlich, vor
einem Eingehen suf die verschiedenen Revisionsantrige bei-
der Farteien zu untersuchen, welche Rechte gegen das S¥-
Symbol die Beklagte einmal sus ihren Treitannen-Zeichen
und zum anderen aus ihrem Eintannen-Zeichen herleiten kann.
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1. Des Berufungsgericht bejaht zunichst in {bereinstimmung mit
dem lzndgericht das Eestehen einer Verwechslungsgefahr
im Sinne des y 31 %ZIG zwischen den fiir die Beklagte ge-
schiitzten Zlteren Eildzeichen (3 Trnnen im Oval) und dem
S@P--intannen-Zeichen. Es sagt hierzu: éie unachtsamen
Surchschnittskunden kdnne men nicht durch Ldweichungen
in der Zahl der Tannen sowie durch unterschiedliche Um-
randung und Beschriftung vor Verwechslungen tewshren,
aullerdem sei das Dreitannen-Symbol als Unternehmens-XKenn-
zeichen der Beklagten im Sinne des § 16 UWG 2zu schiitzen,
da es kraft eigenen Vissens und Lebenserfahrung fir das
Berufungsgericht feststehe, daB die Tannenals Kennzeichen
der Fabrikate (Zuckerwaren) der Beklagten starke Verkehrs-
geltung sowie die gemi#B § 16 U%WG erforderliche gesteigerte
Kennzeichnungskraft erworben hitten.

Tie Revision der Klidgerinnen riigt hier Verletzung der

¥y 286, 291 ZPO, da das Berufungsgericht WerbemafBnahmen
und Verbeerfolge von einer Dauer, geographischen Aus-
dehnung und von einer Intensitdt angenommen habe, wie sie
ohne Beweisaufnshme gar nicht hdtten festgestellt werden |
dlirfen. In der Tat iiberschreitet es die in §y 286, 291 ZPO
gezogene Lrmessensgrenze, wenn der Tatrichter einen so
komplexen, nur durch unzihlige Einzelbeobachtungen zu er-
hirtenden Lebenstatbestand wie das Bestehen einer "hervor-
regenden Verkehrsgeltung", sei es im Sinne des § 25 #Z6G
oder im Sinne des § 16 UVG, allein kraft Gerichtskenntnis
festgestellt hat. Keines Beweises bedlirfen gemifB § 291 ZPO
nur Tatsachen, die bei dem Gericht offenkundig sind; d.h.
sie miilssen entweder allgemeinkundig sein, wie z.B. die
Verkehrsgeltung masncher “beriihmter" Harken cédes In- und
fuslandes, oder es muR sich um amtlich erworbene Xennt-
nisse des.-.Gerichts handeln. Zwar brauchen nach der Recht-
sprechung im Urteil des Tatrichters nicht stets die Er-
kenntnisquellen angegeben zu werden, aus denen es seine
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eigene Sachkenntnis geschipft hat (vgl. RG in JW 1911,
1025 %G in GRUR 1940, 102 - Prennabor). Jedoch unterliegt
es der Yachpriifung durch das Rwvisionsgericht, ob die den
Tatsechengebiet angehdrende Feststellung des Berurfungsge-
richts auf zutreffenden rechtlichen Erwigungen beruht und
ob der Sachverhelt hierbei erschopfend gewlirdigt ist.

Vorliegend 1#8t die vom Berufungsgericht gegebene Be-
grindung erkennen, dafl es - wie éie Revision mit Recht
riigt -~ von einer rechtsirrtiimlichen Auslegung des Begriffs
der "Offenkundigkeit" ausgegangen ist. Schon im ersten
Rechtszug war es unstreitig, d=28 das Lreitannen-Zeichen
der Beklagten Verkehrsgeltung fir die Speziaslsrtikel, fiir
die es benutzt wurde, erlangt hat. Diese Verkehrsgeltung
wird vom Berufungsgericht aus eigenem Wissen bestitigt,
vobel jedoch in der anschlieflenden Begriindung Umstinde
sufgezihlt verden, die weder sllgemeinkundig sind noch
beim Berufungsgericht gerichtskundig gewesen sein kOnnen
(z.B. dauerhafte Plakatwerbung in ILdden, Bahnh&fen und an
Ortseingingen "in allen Teilen des Reichsgebiets"”; nennens-
werter Werbungsaufwand "in zwei Generationen"). Diese
Kenntnisse kann das Gericht, wenn iiberhaupt, nur durch
private Beobachtungen eines einzelnen Richters, deren Ver-
wertung gemidfl , 291 ZPO vrozessual unzulissig ist, erlangt
haben. Auf diesen rechtlich unzul#dssigen Erwidgungen beruht
ersichtlich such die weitere 'nzch der Lebenserfshrung"
getroffene Feststellung des Berufungsgerichts, daB die
Dreitannen-Harke eine "besonders starke, iber die waren-
zeichenrechtliche Bedeutung hinausgehende Kennzeichnungs-
kraft" im Sinne des ; 16 UWG, sowie eine "hervorragende
Verkehrsgeltung" gewonnen habe.

Die gegen diese AusTfiihrungen gerichtete Verfahrensriige
der Revision der Kldgerinnen ist gem#B § 286 ZP0O begriin-
det; denn nach stindiger Rechtsprechung des Senats (vgl.




BGHZ 4, 96, 107 - Urkol'sch; GRUR 1955, 481, 483 - Xinder-
stube) ist der kichter in vielen Fdllen nicht in der Lage,
aus cigener Kenntnis ein Urteil liber die Frage der Ver-
xehrsgeltung von Kennzeichnungen abzugeben. Das mul ins-
besondere fiir Fdlle der vorliegenden Art gelten, wo fir
ein Zecichen eine iiberregionsle, hervorragende Verkchrs-
geltung in Anspruch genommen wird, ohne daB es als soge-
nannte notorische Marke in Kommentaren und Nachschlagewer-
ken ervihnt wiirde.

Bei dieser Sachlage hdtte das berufungsgericht auf die
Bevieisantritte der Beklagten (Berufungserwiderung vom

14. November 1957, S. 12, in Verbindung mit Schriftsatz
vom 12. Juni 1956, S. 5, 12/13) eingehen miissen, sofern
es glaubte, fiir die Bejahung einer Verwechslungsgefahr dexr
Feststellung einer besonders starken Kennzeichnungskraft’
oder einer Uberragenden Verkehrsgeltung des Drcitannen—
Zeichens zu bedirfen. Gegebenenfalls hitte das Berufungs-
geéricht im kahmen einer estwaigen Beweiserhebung iiber den
Grad der Verkehrsdurchsetzung des Dreitannen-Zeichens
darauf hinwirken miissen, dafl die Beklagte ihre vorerwdhn-
ten Beweisantritte angemessen erginzte. Denn es ist an
der-Rechtsprechuhg des hkeichsgerichts (vgl. RG in MuVW
1930, 59) festzuhalten, wonach ein einfaches Beweisangebot
unter Umstédnden nicht zum Nachweis einer allgemeinen Ver-
kehrsgeltung ausreicht, und zwar dann nicht, wenn es sich
um ein in Abwandlungen vielfdltig benutztes Bildmotiv
handelt. Bei solcher Sachiage ist eine eingehende Larle-
gung der Umstdnde erforderlich, aus denen hervorgehen
soll, inwiefern sich ungeachtet der vielen vorhandenen
Spielarten cine allgemeine Verkehrsgeltung fiir eine be-
stimmte Ausprigung herausbilden konnte. Eine unspezifi-
zierte Berufung auf eine Handelskammerumfrage ist in
solchen Fdllen kein ausreichender Beweisantritt, sondern
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fir dic behauplete Verkchrsgeltung miissen die genauen knt-
stehungstatsachen dargetan werden, erst recht, wenn es
sich um einc "“hervorragende® Verkehrsgeltung handeln soll.

Chne beweisaufnahme hdtte das Berufungsgericht bei Priifung
einer Verwechslungsgefahr hinsichtlich des Dreitannen-
Zeichens vom Schutzumfang einer Varenbezeichnung mit nor-
umaler Verkehrsgeltung ausgehen niissen, da die Voraussetzun-
gen fir ecinen erweiterten Schutzumfang, nidmlich libernormale
Kennzeichnungskraft oder iiberragende Verkehrsgeltung (vgl.
BGHZ 21, 93 - Spicgel), bestritten und nicht offenkundig
warcn. Ob die Verwechslungsgefahr aber auch unter Zugrunde-
legung cines normalen Schutzumfanges des Dreitannen-Zeichens
zu bejahen wédre, hat das berufungsgericht nicht erdortert
und brauchte es auch von seinem Standpunkt aus nicht zu
erdrtern. Das hevisionsgericht kann die Entscheidung iiber
die Frage der Verwechslungsgefahr nicht von sich aus
treffen, vieil es hierfilr an einer eindeutigen Feststellung
des sachverhalts fehlt und der Kechtsstreit daher noch
nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 565 Abs. 3 Nr. 1 ZP0).
Soweit das Urteil némlich Ausfiihrungen dariiber macht, daB
durch Abweichungen in der Zahl der Tannen, in der Umrah-
mung und in der Beschriftung die Verwechslungsgefahr nicht
ausgeschlossen werde, sind die Urteilsgriinde ersichtlich
von der Annahme des Berufungsgerichts beeinfluBt, dem
Dreitannen-Zeichen komme eine iberragende Verkehrsgeltung
zu. Denn nach anderen Ausfiihrungen hat es den Anschein,

als ob das Berufungsgericht das Vorhandensein einer Dreier-
gruppe von Tannen in einexr ovalen Umrahmung als maf3gebend
fiilr den Gesamteindruck und die sinpradgsamkeit des Zei-
chens der Beklagten angesehen hat. Dieses zeigt sich be-
sonders deutlich bei den Feststellungen, das "Tannenmotiv"®
sci von Natur aus kaum unterscheidungskrsftig; liberdies

sei es durch andere Mjtbenutzer in jeweils rdumlich engen
Grenzen abgeschwdcht, so daB die ®reizahl dem Tamncnzei-




chen der Beklagten sein “Sondergeprége" gebe (BU S. %2, 33,
46). Las hevisionsgericht ist hiernach nicht in der Lage,
von sich aus dic abschlieBende Priifung der Verwechslungs-—
gefahr mit dem Dreitannen-Zeichen der beklagten vorzunchmen.

Las Berufungsgericht hat nun allerdings auch die Verwechs-
lungsgefahr zwischen dem S@-Kennzeichen und der Ein-
tannen-liarke der Beklagten stillschweigend be jaht. Diese
insicnt wird von der Kevision der Kldgerinnen wmit dem
Hinweis angegriffen, der Schutzbereich des Warenzeichens
dr. 463 512 sei durch eine Reihe anderer, in seinem Ahn-
lichkeitsbereich liegender Zeichen verringert worden. Lenm
kann jedoch schon éeshalb nicht gefolgt werden, weil in
der Zusanmenstellung des Berufungsurteils, auf die sich
die kevision in diesem Zusammenhang beruft (BU S. 56),
tiverwicgend Zeichen aufgefitart sind, die in Deutschland
unbenutzt sing, also im Rahmen der sog. Abstandstheorie
unberilicksichtigt bleiven miissen. Es sind dies die IR-iiarken
Nr. 130 660 der ¥Firma K¢/ /Schweiz und Hr. 146 676 der
H@-SE@P-Centrale in Hollund sovwic das Warenzeichen

Nr. 679 750 der Firma H@il.

Auch das eigene Zeichen Nr. 638 750 der Kligerin zu 2

xann nicht berilicksichtigt werden. Hjerbei kommi es weniger .
darauf an, dad dieses Zeichen fiir zeichenrechtlich gleich-
artige Weren weder cingetragen noch benutzt worden ist.
Denn nach der Rechtsprechung des Senats ist zeichenrecht-
liche ‘%arengleichartigkeit nicht das entscheidende Kri-
terium fiir die Beurteilung des Binflusses dhnlicher Be-
zeichnungen auf die Kennzeichnungskraft cines Zeichens.
Vielmehr ist maBgebend, ob sich die beiderseitigen Varen
nach den Gewohnheiten des Verkehrs im tdglichen Leben so
nahekommen, daf das Publikum ernstlich genotigt ist, die
auftretenden Bezeichnungen beim Einkauf und bei der Be-
nutzung der waren auseinanderzuhalten (vgl. BGH in GRUR
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1955, 579, 581 - Sonne; GRUR 1957, 499, 501 - ¥ipp). In
dicser hichtung hat das Berufungsgericht hinsichtlich des
S@-Schutzzeichens Nr. 638 750 der Kligerin zu 2 keinerlei
reststellungen getroffen. Jedoch muB dieses Zelchen im
Verhdltnis zu allen dlteren Zeichen der Beklagten (also
Dreitannen~ und Eintannen-~Zeichen) aus dem Grunde unberiick-
sichtigt bleiben, weil sich kein Warenzeichenverleizer auf
eine Schmédlerung oder Aushohlung des Schutzumfanges des
Klagezeichens berufen darf,die durch scine eigene wider-
rechtliche Mitbenutzung bewirkt sein soll (vgl. BGH in
GRUR 1957, 430 - Biicherdionst; GRUR 1959, 47 - Deutsche
Illustrierte).

Als benutzt in Betracht zu ziehende Eintannen-Marken ver-
bleiben also nur die Warenzeichen Nr. 296 733 (angemeldet
1920) und Nr. 607 879 (angemeldet 1949) der Firma K ,

die jedoch nur hinsichtlich des Tannenmotivs Ubereinstimmung
mit dem Einvannen-Zeichen der Beklagten aufweisen, im
Ubrigen aber durch den als Umrahmung gewdhlten schwarzen
Rbhombus c¢inc eigene Note erhalten. Zu kecht hat daher das
Deutsche Patentamt in seinem BeschluB vom 22. Dezember 1954
das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen S-
Zeichen und K@-Zeichen Kr. 296 733 verneint, wihrend es
dic Verwechslungsgefahr zwischen S@-Zeichen und Ein-
tannen-Zeichen Nr. 463 512 der Beklagten bejaht hat. Lurch
das bloide Vorhandensein des #lteren und die Benutzung des
jungeren R.—Zeichens konnte folglich die stdrkere An-
niherung an das Eintannen-Zeichen der Beklagten, wie es

bei den S@-Zeichen zu beobachten ist, nicht gerecht-
fertigt werden.

In Jbereinstimmung mit dem Parteivortrag in den Tatsachen-
instanzen trifft das Berufungsgericht die Feststellung,
da3 die Beklagte ihre Eintannen-Marke Nr. 463 512 weder




benutzt hat noch benutzen will; es behandelt diese harke
daher als reines "Abwehrzeichen". Diese Dbeurteilung ist
rechtlich zutreffend und auch von keiner Partei ange-
griffen vorden. Die Revision der Kldgerinnen leitet hieraus
den Einwand ab, daB3 die Beklagte ihr rein formales lLecht
miBbrauche, indem sie die Kldgerinnen in der liickenlosen
Verwendung des S@P-Zeichens fiir alle Warenarten behindere.

In Schrifttum wird die Auffassung vertreten, reine Abwehr-
zeichen scien mit dem Gesetz unvereinbar; sie diirften daher
weder in die Warenzeichenrolle eingetragen noch zur Grund-
lage ciner Verletzungsklage gemacht werden. Liesc Auffas-
sung entspricht jedoch nicht dem deutschen Warenzeichenge-
setz, das im Gegensatz zu manchen ausldndischen kechts-
ordnungen keinen Benutzungszwang flir iarenzeichen kennt.
Zwar heiBt es in ¢ 1 WZG: "Ver sich ... eines Warenzei-
cliens bedienen will, kann... usw.". Es ist aber nicht an-
gingig, den Staatsakt der Erteilung eines Warenzeichens
von ciner inneren Tinstellung des Anmelders, ndmlich sei-
nem Bonutzungsqi}}gg; abhingig zu machen, da dieser sich
einer zuverlissigen Feststellung durch Behdrden und Ge-
richte entzieht und lberdies jederzeitiger Abdnderung
durch blofen WillensentschluB des Zeichen-Anmelders oder
Zeichen~Inhabers unterworfen ist. Somit rechifertigt sich
aus der Natur der Sache die Auffassung, daB der Nachweis
eines Benutzungswillens weder Voraussetzung fiir die Er-
langung noch Voraussetzung fiir den Fortbestand eines
%Warenzeichens ist. Folgerichtig ist im ¥arenzeichenge-~
sctz der fchlende Benutzungswille des Anmelders oder
Zcicheninhabers nicht als Versagungs- oder Loschungsgrund
anerkannt.
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Selbst wenn sich durch lingeren Nichtgebrauch ein Beweis-
anzeichen dafir ergibt, daB dem Zeicheninhaber der Be-
nutzungswille fehlt, so wird das als bloB3es Abwehrzeichen
erkannte Warenzeichen damit nicht gesctzwidrig, sondern
es kann nur im Linzelfall die Frage auftauchen, inwieweit
die Geltendmachung des AusschliceiBungsrechtes aus diesem
Abwehrzeichen einen von der hechtsordnung milbilligten
KecntsmiBbrauch darstellt.

Schon nach bvisheriger kechtsprechung darf ein Abwehrzeichen
nur unter besonderen Voraussetzungen zur Bekdmpfung dhn-
licher Xennzeicihnungen benutzt werden. Zundchst mul, wie
bei allen VGarenzeichenprozessen, eine Verwechslungsgefahr
zvischen der Verletzungsform und dem Abwehrzeichen, aus
dem gcklagt wird, gegeben sein. Dariiber hinaus miissen so-~
wohl das Abwchrzeichen als auch die Verletzungsform im
fonlichkeitsbereich des benutzten Hauptzeichens liegen
(KGZ 112, 160; 114, 360), und schlieBlich muB ein zusitz-
liches Schutzbediirfnis auf seiten des Hauptlzeichens ge-
geben sein (BGHZ 10, 211, 214 - Nordopna; BGH in GRUR 1957,
228 -~ Astrawolle).

Diescr Rechtsprechung liegt die Auffassung zugrunde, dal
es nicht gerechtfertigt ist, Abwehrzeichen wegen des
mangelnden BenutzungsWillens den kechtsschutz gidnzlich

zu versagen, sondern daB ¥dalle denkbar sind, in denen ein
anzuerkennendes Schutzbediirfnis fiir sie besteht. Wird die
Schutzviirdigkeit eines eingetragenen Abwehrzéichens im
ZivilprozeB in Zweifel gezogen, so bedarf es danach in
jedem Einzelfall der Priifung, ob dem Zeicheninhaber den
Umstédnden nach unter den Gesichispunkten des lauteren
liecttbewerbs und der guten Sitten ein schutzwirdiges In-
teresse zur Seite steht, oder ob er umgekehrt mit seinem
formalen Zeichenrecht einen nach den Grundsitzcn des ein-
wandfreien Geschéftsverkehrs abzulehnenden i#iBbrauch
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treibt. Ler Senat ist indessen der Uberzeugung, daB die
insoweit von der bisherigen hechisprechung entwickelten
Richtlinien idber die besonderen Schutzvoraussetzungen fiir
abviehrzeichen nicht ausreichen, um jeglichen MiBbrauch eiues
solchen Formalrechts zu begegnen, sondern dail eine weitere
Einschrénkung cerforderlich ist.

Im kahunen deé allgemeinen Interessenwiderstreits zwischen
den Inhabern alter und den Anmeldern neuer Warenzeichen
darf ndwmlich aus Griinden der Gerechtigkeit nicht einsei-
1ig zuf das LKechtsschutzinteresse des Zeichceninhabers ab-
gestellt werden, sondern es miissen auch die Belange des
Neuanmoldcrg als Ausstrahlung des gesetzlich geschiitzten
rechts am eingerichteten Gewerbebetrieb (§ 823 Abs. 1 BGB)
angemessene Beriicksichtigung finden. In neuerer Zeit hat
dieser Wortkonflikt eine Verschidrfung erfahren, weil in

der Nachkriegszeit die Zahl der eingetragenen Viarenzeichen
im Verhdlinis zum eingeschrénkten VWirtschaftsgebiet so

groll geworden ist, daB die Durchsetzung einer Neuecintragung
oft iibermdBige Schwierigkeiten bereitet. Diese tatsdchliche
Situation erheischt eine Fortentwicklung der einschlidgigen
Eechtsprechung.

Der bisher angewendete Grundsatz, wonach mit Hilfe eines
Abwehrzeichens bereits dann die Benutzung eines Gegen-
zeichens untersagt werden kann, wenn dieses Gegenzeichen
zugleich im Ahnlichkeitsbereich des Hauptzeichens liegt,
begniligte sich noch mit dem Vorhandensein eines gewisseh,
obschon blos3 entfernten, Kechtsschutzinteresses auf seiten
des Inhabers von Haupt~ und Abwehrzeichen. Dagegen kam das
Interesse von Neuanmeldern an der Erlangung eines eigenen
Kennzeichnungsschutzes zu kurz. Es ist daher ein Gebot

der ausgleichenden Gerechtigkeit, die Abschirmung eines
erveiterten Ahnlichkeitsbereichs nur noch bei Hauptzei-
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chens zuzulassen, die noch jung und in der Lnitwicklung be-
sriffen sind, so daB ihr ecigener Schutzbereich noch nicht
den Umfang angenommen hat, der ihnen bei normaler Verkehrs-
durchsctzung zukdme. ks kann nicht als Rechtsmiidbrauch an-
gesehen werden, wenn der Inhaber eines solchen Hauptzei-
chens aufgrund eines filir ihn eingetragenen weitercn, aber
nicht btenutzten Zeichens gegen Kennzeichnungen vorgeht,
dic nach der vorerst noch nicht erreichten, aber zu er-
wartenden normalen Verkehrsdurchsetzung des Hauptzeichens
voraussichtlich in dessen Schutzbereich fallen werden. Als
Ahnlichkeitsbereich des Hauptzeichens, der allenfalls mit
Hilfe eines Abwehrzeichens gegen Eingriffe Lritter abge-
schirmt werden darf, kann daher nur der Schutzumfang (= Ver-
wechslungsbereich) des Hauptzeichens anerkannt werden,

wie er sich darstellt, wenn das Hauptzeichen durch Be-
nutzung und normale Verkehrsdurchsetzung zur vollen :tnt-
faltung gelangt ist. Die Zubilligﬁng eines dariiber hinaus
gehenden erweiterten Ahnlichkeitsbereichs ist zumindest
im gegenwdrtigen Zeitpunkt nicht mehr vertretbar; denn
die Kechtsprechung zur Verwechslungsgefahr gewdhrt dem
Inhaber eines benutzten und im Verkehr eingebiirgerten
Zeichens heute anerkanntermaBen einen voll ausreichenden
bchutz gegen Hachahmungen und Verwechslungen. Nach Ablauf
ciner normalen Einfithrungszeit besteht somit kein schutz-
wiirdiges Interesse mehr an der Freihaltung eines zusdtiz-
lichen, theoretischen Ahnlichkeitsbereichs, innerhalb
dessen nach menschlicher Voraussicht auch in Zukunft
keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 31 W2& mehr
auftreten kann. vVielmehr miissen nach Erlangung der nor-
malen Verkehrsgeltung der Ahnlichkeitsbereich und der
Verwechslungsbereich (= Schutzumfang) eines Haupitzei-
chens zusammenfallen mit der Folge, daB auch aus einem
dancben bestehenden Abwehrzeichen keine weitergehenden
hechte als aus dem Haupizeichen selbst hergeleitet wer-
den konnen. )

-~
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Dic Eeklagte des vorliegenden kKechtsstreits besitzt als
Haupitzeichen ihr Dreitannen-Zeichen in den fortschreitend
nmodernisierten Formen der Janre 1890, 1912, 1913 und 1930Q.
Fir dicses Zeichen hat sie infolge fast 70jdhriger Be-
nutzung unstreitig Verkehrsgeltung erworben. Infolgedessen
ist nach dem vorher Gesagten fiir das Dreitannen-Zeichen
eine zusdtzliche &:ntwicklungshilfe nicht mehr vonndten
und auch nicht mehr statthaft. Das hat zur Folge, daB
aduch das unbenutzte kintannen-Zeichen nur noch zur Be-
kampfung solcher Verletzer-Kennzeichnungen dienen darf,
die ihrerseits mit dem Hauptzeichen (= Dreitannen) ver-
wechslungsfihig sind.

Grundsdtzlich wirkt sich also die Berufung auf ein Abwehr-
zeichen immer dann als unzulédssiger MiB8brauch eines Formal-
rechts aus, wenn das Abwehrzeichen zur Unterdriickung von
lennzeichnungen, die jenscits des gegenwdrtigen und bis
zur abgeschlossenen normalen Verkehrsdurchsetzung zu er-
wartenden Schutzumfanges des Hauptzeichens liegen, einge-
setzt wird. Unter solchen Umstdnden schlidgt die vermeint-
liche Rechtsausiibung in Unrecht um, weil dann das Abwehr-
zeichen allein der Eehinderung eines Mitbewerbers in der
storungsfreien Entfaltung seines gewerblichen Tédtigkeits-
kreises dient.

Ob diesc hechtsgrundsdtze im vorliegenden Lechtsstreit
dazu filhren miissen, den seitens der Kl&dgerinnen gegeniiber
dem Abwehrzeichen der Beklagten erhobenen Einwand der un-
zuldssigen kechtsausiibung als begriindet anzuschen, 148t
sich anhand der Feststellungen des Berufungsurteils

nicht abschlieBend kl&dren. Vielmehr ist die Entschei-
dung dieser hechtsfrage davon abhingig, ob die Verwechs-
lungsgefahr zwischen dem Hauptzeichen der Beklagten

(= Dreitannenzeichen) und dem S@B-Zeichen zu bejahen ist.
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In dieser im wesentlichen auf tatsidchlicher udrundlage be-
ruhenden Entscheidung kann das EKevisionsgericht jedoch
aus den bercits dargelegten Griinden nicht der abermaligen
Untersuchung durch das Berufungsgerichi{ vorgreifen.

Die hevision der XlHgerinnen

Klagantrag zu 1 auf Unterlassung von Verwarnungen der
S@-Linzelhédndler:

Dieser Antrag der Kladgerinnen ist dadurch ausgelodst wor-
den, daB die Beklagte nach Scheitern der unter den Par-
teien gepflogenen Vergleichsverhandlungen gegen vier
S@-Einzclhéndler in Stuttgart eine Klage auf Schadens-
ersatz und Unterlassung wegen der Benutzung des dem Varen-
zeichen Hr. 638 750 entsprechenden S@P-Eintannen-Zeichens
angestrengt hatte. Ungeklirt geblieben ist der auBerdem
von den Kldgerinnen geduBerte Verdacht, ein warnender
Artikel in dexr Zeitschrift "Der Sortimenter®" 1956, S. 50,:
"Die Tanne als Yarengzeichen" miisse von der keklagten an-
geregt worden sein.

Das Berufungsgericht nimmt zutreffend an, daB der Unter-
lassungsantrag zu ? schliissig aus den §§ 823, 1004 BGB
abgeleitet werden konne. Es gibt damit die rechtsirrtums-
freie Auffassung zu erkennen, daB die widerrechtliche Be-
hinderung von Abnehmern in der Benutzung einer von ihrem
Lieferanten eingefiihrten Warenkennzeichnung einen uner-
laubten ELingriff in den geschiitzten Gewerbebetrieb dieses
Lieferanten darstellen konne. Damit folgt das Berufungs-
gericht der stdndigen Rechtsprechung des Senats, wonach
die objektiv unbegriindete Verwarnung von nbnehmern aus ge-~
werblichen Schutz- oder Kennzeichnungsrechten in der uegel
als unmittelbarer Eingriff in den Gewerbebetrieb desjenigen
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der Inhaber des angeblichen Jerletzerzeichens ist, behan-
delt werden muB (vgl. BGHZ 2, 387 - ililltonnen; BGHZ 14,
286 - Farina/Belgien; BGHZ 28, 203 - Berliner ZLisbein).
Jedoch hat das Berufungsgericht diesen Klagantrag im Er-
gebnis filr unbegriindet erachtet, weil es die scitens der
Beklagten zum Schutz ihrer Warenzeichen ausgesprochenen
Verwarnungen als rcchtwdBig angesehen hat.

Die Ausfiihrungen des Berufungsurieils hierzu lassen zu-
nédchst insofecrn keinen kechtsirrtum erkennen, als es die
Aktivlegitimation beider Kldgerinnen bejaht. In der Tat
sind sowohl dic Kladgerin zu 1 als Spitze der deutschen
S@P-0Organisation als auch die Kligerin zu 2 als Inhaberin
des Varenzeichens Nr. 638 750 und als S@§-GroB8hindlerin
zur Stellung der Klagantrdge zu 1 und 2 berechtigt. Ta-
gegen nat das Berufungsgericht zutreffend den Klagantrag
zu % als allein von der Kldgerin zu 2 erhoben behandelt,
wie von dieser im Schriftsatz vom 18. Dezember 1957,

S, 5, klargestellt worden war.

In der Sache kann jedoch die Abweisung des Klagantrages zu 1
nach dem derzeitigen Stande des Verfahrens nicht aufrecht-
erhalten werden. Denn die von der Beklagten ausgesprochenen
Verwarnungen von S@l-Einzelhdndlern waren nur unter der
Voraussetzung, daB eine Verwechslungsgefahr des SE@-
Zcichens mit dem Dreitannen~Zeichen der Beklagten festge-~
stellt wird, rechtlich zuldssig, im anderen Falle aber
rechtswidrige Eingriffe in den Gewerbebetrieb der Kli-
gerinnen. Das angegriffene Urteil ist also insoweit aufzu-
heben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Ent-
scheidung an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen, damit
dort erneut lUber die Fragen, ob der Beklagten iiberhaupt

ein Verbietungsrecht aus dem Warenzeichengesetz zustand

und ob sie demgemidl Verwarnungen vornehmen durfte, be-
funden wird.
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. hKlagantrag zu 2 auf Ldschung des “arenzeichens lir. 463 512

der Beklagten:

Dei: Berufungsgericht ist im trgebnis darin beizupflichten,
da3 der weitere Xlagantrag auf Lsschung des Abwehrzeichens
Nr. 463 512 vom Landgericht zu kecht abgewiesen worden ist
und daher auch die Berufung der Klédgerinnen in diesem
Punkte zurlickgewiesen werden muBte.

Die Kldgerinnen vermdgen sich nicht auf ein verwechslungs-
fdhiges dlteres Wwarenzeichen zu stiitzen (vgl. § 11 Abs. 1
Nr. 1 WZG). Alle von ihnen herangezogenen Zeichen sind
Junger als das angegriffene Zeichen Nr. 463 512 der Beklag-
ten (angemeldet 1932), nédmlich die IR-Marke Nr. 146 676
D® S@ (registriert 1950), das Bildzeichen Nr. 679 286
der Firma @B (angemeldet 1955) und das Bildzeichen

Nr. 638 750 der Kldgerin zu 2 (angemeldet 1952), so daB
nicht auf weiteren Besonderheiten eingegangen zu werden
braucht, die sich daraus ergeben, daB die beiden zuerst
erwdhnten Zeichen anderen Inhaberinnen als den Kjédgerinnen
zustehen und daB das zuleizt erwdhnte nicht fiir gleichar-
tige wWaren eingetragen ist.

Als einziges Klagzeichen, welches rangbesser als das‘an—
gegriffene Zeichen der Beklagten ist, kéme das Eintanneneé<
Zeichen Nr. 296 733 der Firma R@® (angemeldet ?920) in
Betracht. Hinsichtlich dieses Zeichens berufen sich die
Kldgerinnen auf den Vergleich, den sie 1955 in Hamburg

mit der Firma i geschlossen haben, welcher jedoch in
Ziff. IV nur eine Gebrauchsiiberlassung nebst Klagerméchti-
gung hinsichtlich des spdteren Warenzeichens Nr. 679 750
der Firma i@ vorsieht. Ob dancben eine gililtige Verein-
barung mit der lFirma R¢j liber eine gewillkiirte ProzeB-
standschaft (vgl. BGHZ 25, 251, 259) iiber ihr dlterecs
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Zeichen HNr. 296 750 besteht, konnte ungeprift bleiben,
well die Loschungsklage ohnehin nicht auf dieses fremde
Kecht gestitzt werden kann. benn abgesehen von Zvieifeln
an der Verwechslungsgefahr, welche sich aus den Griinden
des Beschlusses des Teuilschen Patentamts vom 22. Dezember
1954 ergeben, ist zu beachien, daB sich die Firma REJP
gelber ihres Widerspruchsrechtes gegen das Abwehrzeichen
Nr. 463 512 durch die Inde 1933 mit der Beklagten getroffe-
ne Vercinbarung begeben hatte. An dieses Nichtangriffs-
versprechen, das sich nach Treu und Glauben auch auf die
nicht ausdricklich erwihnte Loschungsklage erstreckt, ist
die Firma 4B auch heute noch gebunden (vgl. das Urteil
aes erkennenden Senats vom 29. Mirz 1960 in Sachen

I ZR 93/58). Infolgedessen konnte sie als Varenzeichen-
inhaberin den Kldgerinnen als ihren Ljzenznehmerinnen
keine besscere hechtsstellung einrdumen, als sie selber
besall. Demnach kinnen sich auch die Kjidgerinnen, soweit
sie Rechte aus einer Gebrauchsiiberlassung an dem R¢-
Zeichen Hr. 296 73% geltend machen wollen, nicht liber _
das Nichtangrifisversprechen der Firma K¢ hinwegsetzen.

Ebensovenig kann die Loschungsklage auf § 10 Abs. 2 Nr. 2
¥2G gestutzt werden, wonach die Léschung cines Zeichens
von Amts wegen oder auf Antrag erfolgen muBl, falls die
Eintragung des Zeichens hitte versagt werden miissen.

LaB8t man das formelle Bedenken auBler acht, dafl Loschungs-
grinde des § 10 WZG ohnehin nicht im Klagewege vor den
Gerichten, sondern im Verwaltungsverfahren vor dem
Deutschen Patentamt geltend zu machen sind, so fehlt

es auch materiellrechtlich an der Voraussetzung fiir

gseine Anwendbarkeit. Ienn da das deutsche Varenzeichen-
recht, wie oben ausgefiihrt wurde, keinen Benutzungszwang
kennt, so kann es auch keinen Versagungsgrund darstellen,
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wenn ein Anmeclder scinen fehlenden Benutzungswillen-sogar
schon vor der kintragung seines Zeichens-durch einen iy
dem VWidersprechenden geschlossenen Vergleich bezcugt hat,
in dem cr ein fir allemal auf eine andere Verwendung des
angemeldeten Zeichens als zu Abwehrzwecken verzichtet hat
(vgl. auch § 4 WZG). “

Des weiteren ist keine zeichenrechtliche Loschungsklage
aus § 11 Abs. 1 Nr. 2 ¥ZG gegeben, die voraussetzen wir-

de, daB die beklagte ihren Geschéftsbetrieb, zu dem das ’
Warenzoichen gehort, eingestellt oder zumindest den Ver-
trieb der geschiitzten Weren eingestellt hdtte. - Endlich
ist auch der Loschungstatbestand des § 11 Abs. 1 Nr. WG
unanwendbar, weil das Abwehrzeichen der Beklagten durch
ihren fehlenden Benutzungswillen nicht inhaltlich unrich-~
tig geworden ist und auch keine Tduschungsgefahr begriindet.

Zeichenrecuntliche Loschungsgriinde zur Beseitigung reiner

Abwehrzeichen aus der Warenzeichenrolle sind somii nicht
vorhanden. Soweit sich aus dem Nordona-Urteil BGHZ 10,
211, 2%4 eine andere Rechtsauffassung ergeben sollte,
wird daran nicht mehr festgehalten.

Ein Lgschungsanspruch aus dem materiellen kecht steht den
Klidgerinnen gleichfalls nicht zur Seite. Selbst wenn sich
ndmlich im weiteren Verlauf des Kechtsstreits ergeben
sollte, daB sich die Beklagté im Verh&dltnis zu den Kl&d-
gerinnen dem Einwand der unzulidssigen Rechtsausiibung
beugen und deren Benutzung des S@)-Eintannen-Zeichens
dulden muB, so viirde das nicht bedeuten, daB das ange-
griffene Abwehrzeichen damit etwa schlechthin schutzun- L
wiilrdig und loschungsreif geworden widre. Vielmehr erzeugt

der Einwand der unzuldssigen Rechtsausiibung jeweils nur
cine zwischen den Parteien wirdsende Duldungspflicht, die

-
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den Bestand des Abwehrzeichens gegeniiber Dritten unberiihrt
1431 und daher auch nicht zur Beseitigung dieses Zeichens
uzus der vwarenzeichcenrolle fuhren kann. In FPdllen besonderer
Art, wenn z.B. der Tatbestand der sittenwidrigen Schadigung
gemdB § 826 BGB (vgl. RG in GRUR 1934, 190 - Lederoid) ge-~
geben ist, mag dies anders sein. Solche besonderen Umstinde
liegen hier aber nicht vor.

Klagantrag zu 3 auf Bewilligung der Eintragung weiterer
Wwaren fiir das Warenzeichen Nr. 638 T750:

Landgericht und Berufungsgericht haben den von der Klidgerin
zu 2 allein gestellten Klagantrag auf Zulassung weiterer
Waren fiur ihr S@}-Schutzzeichen Nr. 638 750 als unbegriin-
det angeschen. Sie sind dabei von der Rechtsauffassung aus-
gegangen, dic Beklagte konne die Verwendung des SE-Zei-
chens sowohl aufgrund ihres Eintannen-Zeichens als auch
aufgrund ihres Dreitannen-Zeichens filr gleichartige Waren
verbieten. Sollte die nach den obigen Ausfilhrungen exrfor-
derliche erneute Tatsachenverhandlung zu dem Ergebnis
fihren, da3 sich die angebliche hervorragende Verkehrs-
geltung des Dreitannen-Zeichens nicht feststellen 1&8t

und daid damit - mdglicherweise - auch diec bisher vom Be~
rufungsgericht angenommene Verwechslungsgefahr zwischen

dem Dreitannen-Zeichen und dem S@#-Zeichen entfdllt,

so ergdbe sich daraus gleichzeitig die weitere Rechts-
Tolge, daBl sich die Beklagte c¢iner Ausdehnung des Waren-
verzeichnisses des Zeichens Nr. 638 750 auch nicht mehr

mit Hilfe ihres Abwehrzeichens entgegenstellen darf. Der
bisher im Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent-
amt erzielte Erfolg, dall das Warenverzeichnis des Klag-
zeichens Hxr., 638 750 mit kiicksicht auf das VWiderspruchs-
zeichen Nr. 463 512 {= Abwehrzeichen) eingeschridnkt wor-
den ist, wiirde sich ndmlich dann als Ergebnis eines Kechts-
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miBbrauchs heraussiellen. Denn die Beklagte hitte aus ihrenm
Abwehrzeichen allein, sofern diesem der Einwand der unzu-
ldssigen Kechisausiibung entgegenstand, materiellrechtlich
gar kein VWiderspruchsrecht besessen.

Das Berufungsurteil unterliegt daher auch in diesem Ent-
scheidungspunkt der Aufhebung und Zuriickverveisung. Bei
der abermaligen Verhandlung wird zu priifen sein, ob der
scitens der Beklagten gemdB § 5 Abs. 4 WZG eingelegte
Widerspruch voraussichtlich bereits mit kiicksicht auf
das Dreitannen-Zeichen zum Erfolg gefiihrt hdtte. Ist dies
wegen fehlender Verwechslungsgefanr zu verneinen, so wird
weiter zu priifen sein, ob nicht die Kldgerin zu 2 einen
sachlichrechtlichen Anspruch auf Eintragung ihres unge-
kirzten VVarenverzeichnisses besitzt, und zwar deshalb,
weil die Einfihrung des Abwebrzeichens Nr. 463 512 gwecks
Begriindunz des widerspruchs rechtsmiBbrduchlich war und
daher im Rahmen der vorliegenden Eintragungsbewilligungs-
klage aus § 6 Abs. 2 WiZG wieder riickgdngig gemacht werden
mus.

Revision der Kldgerin zu 1, soweit sie aufgrund der
viderklage verurteilt worden ist:

Tas Landgericht hatte es der Kldgerin zu 1 aufgrund der
hiderklage untersagt, bgi der Werbung fir Zuckerwarcn
(Bonbons) das Bild einer stilisierten, von einem Eing
umrahnten Tanne zu benutzen oder andere zur Benutzung bei
der Werbung fiir Zuckerwaren (Bonbons) zu veranlassen. Die-
se¢ Verurteilung ist vom Berufungsgericht aufrechterhalten
vorden, jedoch mit der Linschré@nkung: "jeweils ausgenommen
die %erbung fir Zuckerwaren der Firma J. k@@ Sohn 4G.,
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Das Schicksal der Viderklage héngt wiederum davon ab, ob
der Beklagten gemds 3§ 24, 31 ViZG aus ihrem Dreitannen-
Zeichen ein Verbietungsrecht gegen dic Benutzung des S.—
Zeichens zusteht oder nicht. JuB dieses bei der erneuten
Priifung wegen Fehlens einer Ubereinstimmung im Sinne des

§ 31 %2G (Verwechslungsgefahr) verneint werden, so kann
dic Widerklage auch nicht etwa deswegen Erfolg haben, weil
die Verwechslungsgefahr des S@§)-Zeichens mit dem Eintannen-
Zeichen Ni. 463 512 der Beklagten voraussichtlich bejaht
werden muf3. Denn aus dem letzteren kOnnen - wie bereits
ausgefithrt -, weil es ein reines Abwehrzeichen ist, keine
weiterreichenden hechte hergeleitet werden, als aus dem
alten Dreitannen-Zeichen der Beklagten. Fehlt es also an
einer Verwechslungsgeiibr des S@-Zeichens mit dem Haupt-
zeichen der Beklagten, so entfdllt damit auch ein weiter-
gehendes Verbietungsrecnt aus dem Abwehrzeichnen. Abschlice-
Bend kann Uber die Viderklage somit erst befunden werden,
wenn diec Fragen der Verwechslungsgefahr (Hauptzeichen) und
des HechtsmiBbrauchs (Abwehrzeichen) klargestellt sind,
wozu es auch in diesem Punkte der Zuriickverweisung an

das Berufungsgericht”bedarf°

Die hevision der Xldgerin zu 1 hat noch geriigt, daB mit

der unbestimmten Urteilsformel "bei der Werbung fiir Zucker-
varen® unterschiedslos alle Verwendungsarten des S{R-
Symbols getroffen seien, ohne daB ein "warenzeichenmédBiger"
Gebrauch vorzuliegen brauche. Nach Ansicht der hevision
hdtte das Berufungsgericht selbst unter Zugrundelegung
seiner eigenen Kechtsauffassung nur die Formen warenzei-
chenméi3iger Benutzung verbieten dilirfen. Solche seien in-
dessen bislang nicht vorgekommen.

Es trifft zu, daB im Bereich der Kennzeichnungsrechte nach
der Eechtsprechung durchaus zu unterscheiden ist, ob eine
Bezeichnung etwa als Organisationssymbol (vgl. BGH in GRUR
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1957, 350 - Kaiffeisen) oder als unterscheidendes Herkunfig_
merkmal fir Waren benutzt wird. ks wird bei der erncuten
Verhandlung Sache der Beklagten sein, ihren Widerklagean-
trag den gcltend gemachten Bedenken anzupassen, damit die
notwendige Abgrenzung zwischen erlaubten und unerlaubten
Benutzungsarten nicht in die Vollstreckungsinstanz ver-
lagert wird.

Die Revision der Beklagten

Die Beklagte exrstrebt mit ihrer Revision vorzugsweise die
\fiederherstellung der Verurteilung zur Widerklage so, wie
sie vom Landgericht ausgesprochen worden war, also ohne
die vom Berufungsgericht hinzugefiigte Einschridnkung. Zur
Begriindung dieser Einschrinkung hat das Berufungsgericht
ausgefithrt, die Firma LK@ sei berechtigt, ihre Handels-
ware unter dem Vvarenzeichen Nr. 679 286 in den Verkehr

zu bringen, nicht zuletzt deshalb, weil die Beklagte
gegen die Eintragung dieses Eintannen-Zeichens keinen
“iderspruch und keine LOschungsklage erhoben habe. ILie
Kldgerin zu 1 und sonstige Angehdrige der S{)-Organisation
dirften daher dieses Bildzeichen, auch in Verbindung mit
dem Kennvort S@, bei der Werbung fiir Zuckerwaren der _
Pirma R@P benutzen. DLiese Begriindung ist rechtlich nicht
haltbar.

Die Firma F@P vedient sich nach den Feststellungen des
Berufungsurteils und ausweislich der iiberreichten Probve-
verpackungen bei der Kennzeichnung ihrer eigenen Handels-
waren ausschlieBlich des Eintannen-Bildzeichens Nr. 607879
im schwarzen khombus. Dieses Warenzeichen ist nicht Gegen-
stand der %iderklage; die Klédgerin h&tte sich also dann,
wenn K@)-Zuckerwaren mit Tennenbild im Khombus in SE-
Verkaufsstédtten feilgehalten worden widre, keiner Zuwider-
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au
handlung gegen den Unterlassungsa}‘ﬁsspruch des lLandgerichts
schuldig gemucht. I Hinblick auf dieses k@-Zeichen
brauchte der Urteilstenor daher nicht eingeschrinkt zu
werden; dic Urteilsgriinde des Berufungsurteils lassen

auch erkennen, daBl die vorgenommene Einschrédnkung nicht

auf dieses Zeichen abzielt (BU S. T76). - Auf der anderen
Seite hat die Firma F¢jjp nach der Feststellung des Be-
rufungsgerichts das weitere Eintannen-Zeichen KNr. 679 286
ausschliefBllich in der Absicht eintragen lassen, damit die
Ziele der S@-Organisation zu férdern (vgl. Ziff. IV des
Hamburger Vergleichs). Dieses ncucote Zeichen der Firma
F@ stellt - unter Fortlassung der Beschriftung - eine
getreue Nachbildung des #dlteren Zeichens Nr. 638 750 der
Klédgerin zu 2 dar und ist von der Firma R@P vereinbarungs-
gemdB im Umfang ihrer Voreintragungen zur Eintragung ge-
bracht und den Angehdrigen der deutschen SE@-Organisation
"als Schutzgrundlage ... filr den Fall eines Vorgehens gegen
Nachahmer®" zur Verfiligung gestellt worden.

Zvieck dieser Vertragskonstruktion war es offemnsichtlich,
dem SE-Zcichen die Vorteile des Nichtangriffsvertrages
zu sichern, den E@B 1933 nit der Beklagten abgeschlossen
hatte. Dieser Nichtangriffsvertrag schloffi aber nach der
Auslegung des Senats (vgl. das Urteil vom 29. Hirz 1960
in I ZR 93/58) keineswegs die Zulassung einer unbestimmten
Vielzahl von Zeichenbenutzern vermittels des Abschlusses
schuldrechtlicher Gebrauchsiiberlassungsvertridge der Iirma
R@P nit Iritten in sich ein. Die Beklagte ist also durch
den alten Richtangriffsvertrag nicht gehindert, klagbar
gegen diec Verwendung des & -Zeichens durch Dritte, auch
in der Form des R@-Zeichens Nr. 679 286, vorzugehen.
Sollte die Kldgerin zu 1 kiinftig etwa zwecks teilwelser
Vereitelung des Verbietungsrechtes der Beklagten dazu
iibergehen, sich Zuckerwaren von der Firma ~@p nit dem



Bildzeichen Nr. 679 286 liefern zu lassen, so kdnnte ein
im Ubrigen ctwa unzuldssiger Zeichengebrauch seitens der
Kldgerin zu 1 nicht durch ein solches Vorschieben der
Firma L¢P als eincs zeichenrechtlichen Strohmannes recht-
miidig werden.

Die tcilweise Abweisung der Widerklage, die vom Berufungs- H
gericht durch Einfugung‘der erwdhnten Einschridnkung zum
Ausdruck gebracht viorden ist (vgl. BU S. 77), konnte hier-
nach cbenfalls nicht bestehen bleiben, Vielmehr war das
Urteil auch insoweit aufzuheben und der Ekechtsstreit an q
die Berufungsinstanz zuriickzuverweisen.

Gegebenenfalls ist der Beklagten in der erneuten Verhand-
lung Gelegenheit zu geben, durch entsprechende Fassung

ihres Widerklagantrages klarzustellen, daB er sich aus-

schlieBlicl: gegen das S@#-Eintannen-Zeichen (auch in der
Form des R@hZeichens Nr. 679 286), nicht hingegen gegen
das K@ Zcichen Nr. 607 879, soweit dieses zur Kennzeich-
nung von H@-Handelswaren dient, richten soll.
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IV, it Ausnahme des zur intscheidung reifen Klaganirages 2
auf LUschung war somit in vollem Umfange die Zuriickverwei-
sung der Sache geboten, jedoch gemdB 3 565 Abs. 1 Satz 2 ZPO
an einen anderen Senat des Berufungsgerichts, dem die
Kostenentschéidung auch hinsichtlich der Kosten der Hevi-~
sionsinstanz vorzubehalten war.

wilde Yeif Loscher

dJungbluth Spengler
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