Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

WZG § 11 Abs. 1 Nr. 4; MarkenG § 26 Abs. 1

Cirkulin

Ist es einem Markeninhaber wegen einer Vereinbarung mit ei-
nem Dritten nicht mdéglich, seine Marke flir die eingetragenen
Waren zu benutzen, kann die Benutzung der Marke weder als
unzumutbar 1.S. des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG erachtet werden
noch liegen berechtigte Griinde flir die Nichtbenutzung der
Marke i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG vor.
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Matthias Prinz
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
mundliche Verhandlung vom 20. Marz 1997 durch die Richter
Prof. Dr. Ullmann, Prof. Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternbergqg,

Starck und Dr. Bornkamm

fir Recht erkannt:

Auf die Revision der Klagerin wird das Urteil des
20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Disseldorf

vom 6. Dezember 1994 aufgehoben.

Das Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts
Disseldorf vom 21. Dezember 1993 wird abgeandert.

Die Beklagte wird verurteilt, gegeniber dem Deut-
schen Patentamt in die Léschung des unter
Nr. 347 352 eingetragenen Warenzeichens "Cirkulin"

einzuwilligen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten

auferlegt.

Von Rechts wegen
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Tatbestand:

Die Parteien sind Wettbewerber bei der Herstellung und
dem Vertrieb pharmazeutischer Produkte.

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin der Wortmarke
"Cirkulin", angemeldet am 7. Marz 1925 fir Blutreinigungstee

und zundchst fir die Cirkulin-Fabrik Hermann LEJllB einge-
tragen.

Seit dem Jahr 1925 wird, zunachst durch die Rechtsvor-
gangerin der Beklagten, nunmehr durch diese in gleicher Auf-
machung, gleicher Zusammensetzung und zum gleichen Anwen-
dungszweck unter der Bezeichnung "Cirkulin" ein Praparat aus
gereinigtem, zerschnittenem Leinsamen vertrieben, das nach
der Gebrauchsinformation u.a. "zur schonenden Anregung der
Darmtatigkeit, Stoffwechselfdrderung, Blutreinigung" ange-
wendet werden soll.

Am 30. November 1932 wurde von den Rechtsvorgdngern der
Parteien in einer zeichenrechtlichen Auseinandersetzung vor
dem Oberlandesgericht Hamm ein Vergleich geschlossen, in dem
es u.a. heifit:

Die Beklagte "ist berechtigt, das fur" sie "einge-
tragene Warenzeichen ’‘Cirkulin’ mit ‘C’ Nr. 347 352
fir" ihr "aus Leinsamensaat prapariertes Blutreini-

gungsmittel weiterhin zu benutzen."



Die Klagerin "ist berechtigt, die fir sie unter

Nr. 310 511 und 434 320 eingetragenen Warenzeichen
'Zirkulin’ mit ‘Z’ weiterhin fir ihr aus kandierter
Faulbaumrinde hergestelltes Blutreinigungsmittel und

fir ihre Knoblauchperlen zu benutzen.

Beide Parteien verpflichten sich, unter den angege-
benen Warenzeichen andere Waren als die oben angege-

benen nicht zu fuhren.

Hiermit sind sdmtliche gegenseitigen Anspriiche der
Parteien aus etwaigen Warenzeichenverletzungen erle-
digt.

Die Parteien sgind sich einig, dafl auch samtliche An-
spriche, soweit sie etwa auf andere Gesetzesvor-
schriften im Prozesse gestltzt sind, hiermit erle-
digt sind. Es ist gegenwdrtig alles zwischen ihnen
ausgeglichen."

Mit der im Jahr 1993 erhobenen Ldéschungsklage hat die
Klidgerin Lé&schungsreife von "Cirkulin" wegen Nichtbenutzung
geltend gemacht, weil das von der Beklagten vertriebene
Leinsamenpréaparat kein Blutreinigungstee sei. Es werde nicht
als AufguR getrunken, sondern insgesamt verzehrt, wobei

Flissigkeit lediglich nachgetrunken werde.




Die Klagerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, gegeniber dem Deutschen
Patentamt in die LO&schung des unter Nr. 347 352 ein-
getragenen deutschen Warenzeichens "Cirkulin” einzu-

willigen.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat gemeint,
ihr Produkt stelle sowohl einen Tee als auch einen Blutrei-
nigungstee dar. Im Gbrigen habe die Kldgerin den geltend ge-
machten Anspruch verwirkt, weil sie die Benutzung des Zei-
chens mehr als 60 Jahre nicht beanstandet habe. Jedenfalls
ldgen Umstande vor, unter denen es ihr, der Beklagten, nicht
zumutbar gewesen sei, unter dem Zeichen "Cirkulin" eine an-

dere als die bisher gefiihrte Ware zu vertreiben.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Die Berufung ist erfolglos geblieben.
Mit der Revision, deren Zuriickweisung die Beklagte bean-

tragt, verfolgt die Klagerin ihr Loéschungsbegehren weiter.

Entscheidungsgrinde:

I. Das Berufungsgericht hat ausgefihrt: Der Vergleich
aus dem Jahr 1932 schlieBBe die Geltendmachung des L&schungs-
anspruchs nicht aus. Der Vereinbarung sei ein dahingehender
Verzicht nicht zu entnehmen. Ein konkludenter Verzicht auf



unbekannte Rechte sei regelméfiig ausgeschlossen, so auch im
Streitfall, weil die Vergleichsparteien beim Abschluf’ des

Vergleichs nicht hatten wissen kénnen, daf im Jahr 1968 die
Mdglichkeit einer Popularklage geschaffen werden wiirde, mit
der jedermann die Nichtbenutzung einer Marke als Léschungs-

grund geltend machen kdnne.

Der L&schungsanspruch sei nicht verwirkt, weil alle An-
spriche, deren Durchsetzung dem Interesse der Allgemeinheit
dienten, grundsatzlich unverwirkbar seien. Im Fall der
Nichtbenutzung eines Warenzeichens bestehe ein &ffentliches
Interesse an der L&schung allein infolge der eingetretenen
Léschungsreife. Deshalb seien Einwendungen und Einreden aus
der Person des Klagers, insbesondere der Einwand unzuléassi-

ger Rechtsausiubung, grundsdtzlich nicht zugelassen.

Die Klage sei aber unbegriindet, weil der Beklagten die
Benutzung ihres Zeichens "Cirkulin®" fir Blutreinigungstee

unzumutbar gewesen sei.

Zwar seil davon auszugehen, daff die Beklagte ihre Marke
nicht rechtserhaltend benutzt habe. Das von ihr vertriebene
Leinsamenprdparat sei namentlich kein Getrdnk aus einem Auf-
guf3 bestimmter getrockneter Pflanzenteile. Der Mdglichkeit,
dafs die Vergleichsparteien insoweit andere Vorstellungen ge-
habt und das in Rede stehende Praparat als Tee angesehen
hatten, k&énne angesichts des hinter dem Benutzungszwang ste-
henden &6ffentlichen Interesses keine Bedeutung beigemessen
werden.




Die Benutzung des Zeichens fir Blutreinigungstee sei der
Beklagten jedoch aus 2zwei Grunden unzumutbar gewesen. Nach
dem Vergleich habe die Beklagte unter dem in Rede stehenden
Zeichen "Cirkulin" Blutreinigungstee nicht fldhren dlrfen.
Bei der Bindung aus dem Vergleich handele es sich um einen
Umstand, den die Beklagte nicht habe beeinflussen kdénnen, so
dafl er als Rechtfertigungsgrund fir die Nichtbenutzung aner-
kannt werden misse. Die Beklagte habe sich nach Einfihrung
des Benutzungszwangs darauf verlassen dirfen, dafl insoweit
zu ihren Gunsten die Unzumutbarkeitsregelung Anwendung fin-
den werde. Auch habe die Klagerin nicht auf die Rechte aus
dem Vergleich verzichtet.

Dariber hinaus sei die Kundschaft der Beklagten durch
die fast 60-jahrige Benutzung der Bezeichnung "Cirkulin" fir
das Leinsamenprédparat hieran gewdhnt, so daf die Annahme ge-
rechtfertigt sei, ein Wechsel der Bezeichnung bzw. des Er-
zeugnisses werde den Absatz der Beklagten wesentlich beein-
trédchtigen. Auch unter diesem Gesichtspunkt sei die (aus-
schlieffliche) Benutzung der Bezeichnung fir einen Blutreini-
gungstee nicht zumutbar.

IT. Die Revision hat Erfolg.

1. Nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Janu-
ar 1995 bewendet es fir die Beurteilung des Streitfalls
nicht mehr bei der vom Berufungsgericht flir den Zeitpunkt
seiner Entscheidung zutreffend vorgenommenen Prifung des L&-
schungsbegehrens (allein) nach den Vorschriften des Waren-
zeichengesetzes. Auf die vor dem Inkrafttreten des Markenge-
setzes erhobene Léschungsklage kann die eingetragene Marke



nur geldscht werden, wenn der Klage sowohl nach den bis da-
hin geltenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes als auch
nach den neuen Vorschriften des Markengesetzes stattzugeben
ist (§ 161 Abs. 2 MarkenG). Das ist der Fall.

2. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dafl der
Klagerin fir die vorliegende auf die L&éschung der Marke der
Beklagten gerichtete Klage die Klagebefugnis zusteht. Dem
ist - entgegen der Meinung der Revisionserwiderung - beizu-
treten.

Hierbei kommt es nicht auf die Entscheidung der - auch
vom Berufungsgericht ungeprift gelassenen - Frage an, ob die
Klagerin angesichts der Ausgestaltung der L&éschungsklage we-
gen Nichtbenutzung als Popularklage (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG;
vgl. nunmehr § 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG)
stets und unabhangig von etwaigen vertraglichen Verpflich-
tungen gegeniber dem eingetragenen Inhaber der Marke wie je-
der beliebige Dritte zur Erhebung der Léschungsklage befugt
ist, wovon in der bisherigen héchstrichterlichen Rechtspre-
chung ausgegangen worden ist (vgl. RGZ 109, 73, 77 - WeiRer
Hirsch; 120, 402, 405 - Barenstiefel; siehe auch BGH, Urt.
v. 22.2.1952 - I ZR 117/51, GRUR 1952, 577, 582 - Zwilling,
insoweit nicht in BGHZ 5, - 189 abgedruckt; vgl. auch Baum-
bach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 11 Rdn. 70).
Das Berufungsgericht hat nadmlich rechtsfehlerfrei ausge-
fihrt, daf®R die Klagerin von der Erhebung der Léschungsklage
schon deshalb nicht ausgeschlossen ist, weil der Vergleich
aus dem Jahre 1932 einen dahingehenden Verzicht nicht ent-
hadlt. Der von der Revisionserwiderung angefiihrten Rechtspre-

chung kann nicht entnommen werden, daf# schon zum Zeitpunkt




des Vergleichsabschlusses eine der im Jahre 1968 eingefihr-
ten Popularklage wegen Nichtbenutzung vergleichbare Klage-
mdglichkeit bestanden habe und deshalb anzunehmen sei, daB
die Vergleichsparteien auch unausgesprochen von einem Ver-
zicht der Rechtsvorgdngerin der Kldgerin auf dieses Klage-
recht ausgegangen seien. So hat beispielsweise der Bundesge-
richtshof noch im Jahre 1952 angenommen, dal3 gegen die Ein-
tragung eines reinen Abwehrzeichens rechtliche Bedenken
nicht zu erheben seien, da das Warenzeichenrecht einen Be-
nutzungszwang nicht kenne (BGH GRUR 1952, 577, 582 - Zwil-
ling) .

Da sonstige Anhaltspunkte fir einen in der Erhebung der
Ld&schungsklage liegenden Rechtsmiflbrauch oder fiir ein Fehlen
jeglichen &6ffentlichen Interesses an der Léschung (vgl.
hierzu BGH, Urt. v. 24.10.1985 - I ZR 209/83, GRUR 1986,
315, 316 - COMBURTEST) nicht vorliegen, kann die Klagebefug-

nis der Klagerin nicht verneint werden.

3. Das Berufungsgericht ist bei seiner Beurteilung der
Loéschungsreife nach den Vorschriften des Warenzeichengeset-
zes davon ausgegangen, daf3 in dem Vertrieb des Leinsamenpra-
parats keine rechtserhaltende Benutzung des Warenzeichens
liege, weil es sich dabei- nicht um die Verwendung des Zei-
chens flr die Ware "Blutreinigungstee" handele. Die hierge-
gen von der Revisionserwiderung erhobene Ruge, das Beru-
fungsgericht habe bei seinem Verstindnis des Begriffs Tee
den Vortrag der Beklagten aufler acht gelassen, daR es sich
bei dem in Rede stehenden Prédparat nach dem Sprachgebrauch
zur Zeit der Anmeldung des Zeichens "Cirkulin" um einen Tee

gehandelt habe, greift nicht durch. Die Kl&gerin hat diesen



Vortrag in Abrede gestellt. Beweismittel zur Stutzung ihres
Vortrags hat die Beklagte nicht benannt. Die teilweise Ab-
lichtung aus dem Werk von Wichtl stammt ersichtlich nicht
aus der Zeit der Zeichenanmeldung. Daff das Berufungsgericht
auch dem Wortlaut des Vergleichs in tatrichterlicher Ausle-
gung nichts zur Stitzung der Behauptung der Beklagten ent-

nommen hat, la&Bt einen Rechtsfehler nicht erkennen.

4. Das Berufungsgericht hat den Ldschungsanspruch der
Klagerin verneint, weil der Beklagten die Benutzung ihres
Warenzeichens fir einen Blutreinigungstee nicht zumutbar ge-
wesen seil (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG). Das greift die Revision
mit der Erwagung an, auf Unzumutbarkeit der Benutzung kénne
sich allenfalls ein Zeicheninhaber berufen, dem es nicht
verwehrt sei, das Zeichen {irgendwann) in der Zukunft auch
zu benutzen. Diese Mdglichkeit habe die Beklagte jedoch
nicht, weil die Verpflichtung aus dem Vergleich zeitlich un-
befristet sei. Da die Beklagte flir alle Zeit daran gehindert
sei, ihr Zeichen fir die im Warenverzeichnis genannte Ware
"Blutreinigungstee" zu benutzen, fehlten Grinde, die den
Verbleib des Zeichens im Register rechtfertigen kénnten. Dem

ist beizutreten.

Der Benutzungszwang findet seine Rechtfertigung einmal
in dem Zweck des Warenzeichens, zur Unterscheidung von Waren
nach ihrer betrieblichen Herkunft zu dienen (vgl. Baumbach/
Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 11 Rdn. 45, Einl.
Rdn. 32; Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl., § 1
Rdn. 1), und zum anderen in dem Interesse der Allgemeinheit
daran, die Zeichenrolle von unbenutzten Zeichen freizuma-

chen, um andere Gewerbetreibende in die Lage zu versetzen,

A atebe



diese oder ahnliche Zeichen selbst zu benutzen oder fir sich
eintragen zu lassen (vgl. Baumbach/Hefermehl, aaO, § 11

Rdn. 45; Busse/Starck, aaO, § 5 Rdn. 48). Der L&éschung des
Zeichens wegen mangelnder Benutzung kann ein Interesse des
eingetragenen Zeicheninhabers nur im Einzelfall entgegenste-
hen, n&mlich dann, wenn die Benutzung innerhalb der letzten
finf Jahre vor dem Antrag auf Ldschung nicht zumutbar war

(§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG). Diese Bestimmung entspricht der
durch Art. 5 Abschn. C Abs. 1 PVU gegebenen vdlkerrechtli-
chen Verpflichtung, nach der eine Marke erst nach Ablauf ei-
ner angemessenen Frist und nur dann fir ungiltig erklart
werden darf, wenn der Zeicheninhaber seine Untatigkeit nicht
rechtfertigt (vgl. hierzu Baumbach/Hefermehl, aaO, § 11

Rdn. 51, Art. 5 PVU Rdn. 1; Busse/Starck, aaO, § 11 Rdn. 26,
PVU Art. S Rdn. 1).

Als unzumutbar in diesem Sinne ist die Nichtbenutzung
eines Warenzeichens - unter Anlegung eines strengen Mafista-
bes - nur dann zu erachten, wenn Tatbestande hdherer Gewalt
- Naturkatastrophen, Krieg oder Kriegsfolgen (vgl. Amtl.
Begr. BT-Drucks. V/714 S. 45, 46 = B1PMZ 1967, 234) - gege-
ben sind, die der Markeninhaber selbst nicht zu beeinflussen
vermag (vgl. BGH, Urt. v. 21.4.1994 - I ZR 291/91, GRUR
1994, 512, 513 - Simmenthal, zum Fall eines gesetzlichen

Einfuhrverbots) .

Von dem Zeicheninhaber selbst zu beeinflussende Umstén-
de, wie zum Beispiel schwebende Lizenzverhandlungen (vgl.
BGH, Urt. v. 26.10.1973 - I ZR 67/72, GRUR 1974, 276, 277 =
WRP 1974, 142 - King I; Urt. v. 20.3.1986 - I ZR 10/84, GRUR



1986, 542, 545 - King II), sind nicht als ein Grund anzuse-
hen, der die Benutzung einer Marke als unzumutbar erscheinen
lait.

Entsprechend diesen Grundsédtzen kann die Benutzung des
Zeichens der Beklagten entgegen der Annahme des Berufungsge-
richts nicht fir unzumutbar erachtet werden. Denn die der
Benutzung des Zeichens entgegenstehende vertragliche Verein-
barung in dem Vergleich der Rechtsvorganger der Parteien aus
dem Jahre 1932 beruht nicht auf unbeeinflufbaren, auf objek-
tive Gegebenheiten zurlckgehenden Umstadnden, sondern auf dem
auch die Rechtsnachfolger bindenden rechtsgeschiftlich er-
klarten Willen der (damaligen) Zeicheninhaberin, das Waren-
zeichen flir alle Zukunft nicht (mehr) flr die eingetragene
Ware "Blutreinigungstee" zu benutzen. Bei dieser Sachlage
handelt es sich bei dem Zeichen der Beklagten um ein reines
Abwehrzeichen, dessen Verbleiben in der Zeichenrolle mit dem
Zweck des Benutzungszwangs nicht vereinbar ist. Denn ein
Zeichen, das nicht nur vorlibergehend nicht benutzt wird,
sondern das auf Dauer nicht benutzt werden kann, weil der
Zeicheninhaber hierzu verpflichtet ist, wilirde - entgegen dem
Zweck des Benutzungszwangs - die Zeichenrolle blockieren und
Mitbewerber an der Benutzung des Zeichens oder dessen Ein-

tragung fir sie selbst hindern.

Dieser Beurteilung steht auch nicht die vom Berufungsge-
richt angestellte Erwdgung entgegen, die Kunden der Beklag-
ten hitten sich an die Verwendung des Zeichens "Cirkulin"
durch die Beklagte gewdhnt. Es sind keine Griinde ersicht-
lich, welche die Beklagte daran hindern kénnten, mit "Cirku-

lin" weiterhin wie bisher ihr Leinsamenpraparat zu kenn-




zeichnen. Es ist zudem auch nicht auszuschliefen, daf der
Beklagten in diesem Umfang infolge der bisherigen Benutzung
der Kennzeichnung "Cirkulin" ein Ausstattungsrecht (§ 25
WZG, jetzt: § 4 Nr. 2 MarkenG) erwachsen sein kann. Ein sol-
ches steht indessen dem geltend gemachten L&schungsanspruch
wegen Nichtbenutzung (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG) nicht entgegen.

5. Der Ldschungsanspruch ist auch nach § 161 Abs. 2,
§ 49 Abs. 1 Satz 1 i.V. mit § 26 MarkenG gegeben. Der Be-
klagten stehen namlich keine berechtigten Grinde fir die
Nichtbenutzung zur Seite (§ 26 Abs. 1 letzter Halbs. Mar-
kenG) . Das Verstandnis des § 26 Abs. 1 MarkenG, welcher
wdrtlich Art. 10 der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG
vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten Uber die Marken umsetzt, fihrt im
Streitfall zu demselben Ergebnis wie die Anwendung des § 11
Abs. 1 Nr. 4 WZG i.V. mit Art. 5 Abschn. C Abs. 1 PVU.

Die trotz des unterschiedlichen Wortlauts der Bestimmun-
gen Ubereinstimmende Auslegung beruht im wesentlichen dar-
auf, daf® sowohl bei § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG als auch bei
Art. 10 MarkenRL (§ 26 MarkenG) Art. 5 Abschn. C Abs. 1 PVU
zugrunde zu legen ist (vgl. letzter Erwagungsgrund zur Mar-
kenrechtsrichtlinie). Auch der Zweck des nach der Marken-
rechtsrichtlinie (und damit auch des Markengesetzes) vorge-
sehenen Benutzungszwangs stimmt mit demjenigen nach dem Wa-
renzeichengesetz Uberein. Es besteht sonach im Streitfall
kein Anlaff, die nach dem Markengesetz erheblichen "berech-
tigten Grinde flir die Nichtbenutzung" anders zu verstehen
als die Frage der Zumutbarkeit der Benutzung nach dem Waren-

zeichengesetz (vgl. auch Fezer, Markenrecht, 1997, § 26



Rdn. 40 f£.). Demnach ist auch nach den Vorschriften des Mar-
kengesetzes die Nichtbenutzung des Kennzeichens "Cirkulin"

fir Blutreinigungstee nicht gerechtfertigt.

III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und
auf die Berufung der Klagerin unter Abanderung des landge-
richtlichen Urteils die Beklagte zur Einwilligung in die LO&-

schung ihres Zeichens zu verurteilen.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO.

Ullmann Mees v. Ungern-Sternberg

Starck Bornkamm
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