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BUNDESGERICHTSHOF
Verkiindet am
Ib 2B 10/65 BESCHLUSS ;‘ g;t(,)ktober 1966,
, Juatizhauptsekrotir

als Urkundsbeamter
der Geschédftasstolle

in der Warenzeichensache

der Pirma Karl R (®» Schokoladenfabrik in EgJP

o> @)

Anmelderin und Rechtsbeschwerde-
fithrerin,

- Verfahrcnsbevollméchtigter: Rechtesanwalt Dr. QD -

gegen

diec Firna B (D - verke X3, NP,
il stratc @,

Widersprechende und Rechtsbe-
schwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmiichtigte: Rechtsanwdlte Prof. Dr.
und Dr. @ - . -



Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
dic miindliche Verhandlung vom 19. Oktober 1966 unter
Mitwirkung der Senatsprédsidentin Dr. Kriiger-Nieland
und der Bundesrichter Pehle, Dr. Sprenkmann, Dr. MGsl
und Dr. Simon

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der

am 13. Juli 1965 zugesotellte Beschlufl des 4. Senats
(juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatent-
gerichts aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung, auch iiber die Kosten
des Rechtsbeschwerdeverfaghrens, an das Bundespatent-
gericht guriickverwiesen.

Griinde:

I. Die Rechtsbeschwerdefiihrerin hat fir die fiaren
"Kakao, Schokolade, Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren"
das Wortzeichen "CONNY" angemeldet. Gecgen diese Anmeldung
hat u.a. die Rechtsbeschwerdegegnerin aufgrund ihres
Zeichens HNr. 633 708 "bonni" Widerspruch erhoben. Das
viderspruchsgeichen, das 1953 fiir die gleichen #aren ein-
getrogen wurde, ist bislang nicht benutzt worden.

Die Priifungsstelle des Patentamtes hat die Uberein-
atimnung der beiden Zeichen verneint. Auf die Bezchwerde
der Viidersprechenden hat der juristische Beschwerdesenat
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des Bundespatentgerichts hingegen die Ubereinstimmung
der Zeichen festgestellt und dem angeneldeten Zeichen die
Eintragung versagt.

Nit der zugelassenen Rechtsbeschwerde erstrebt die
Anmelderin die Aufhebung dieser Entscheidung. Die Wider-
sprechende beantragt Zuriickweisung der Rechtsbeschwerde.

IT. Das Beschwerdegericht geht davon aus, daf8 dem
¥iderspruchszeichen "bonni" entgegen der Ansicht der
Priifungsstelle von Haus aus eine zumindest annéhernd
nornale Kennzeichnungskraft innewohne. Zwar unterscheide
es sich von dem franzdsischen Y ort "bonne", das als Be-
schaffenheitsangabe gewertet werden milsse, nur im End-
vokal. Durch diese Abwandlung werde jedochvauch bei
denjenigen Verkehrsteilnehriern, die die franzdsische
Sprache beherrschten, der Gedanke an das franzosische
#ort "bonne" weitgehend ausgeschaltet. Das Wort "bonni"
erscheine als reines Phantasiezeichen und werde von
groflen Teilen der fiir die fraglichen Waren in Betracht
kommenden K#éiuferkreise als solches aufgefaflt werden.

Die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens
sei - go fiihrt das Beschwerdegericht weiter aus - auch
nicht durch Drittzeichen geschwiicht worden. Soweit die
Anmelderin eine Schwdchung aus der blofien Eintragung
anderer Zeichen herleite, sei ihr Vorbringen gus Rechts-
griinden unerheblich. Substantiierte Angaben iiber die
Benutzung habe die Anmelderin nur fiir die Zeichen "Boon"
und "Johnny" gemacht. Das Zeichen "Boon" habe aber schon
deshalb keine Schwdchung bewirken kdnnen, weil es nicht
im ihnlichkeitabereich des Widerspruchszeichens liege.
Das Drittzeichen "Johnny", das unbestritten bereits secit
5 Jahren in groferem Umfang in der Bundesrepudlik ver-
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wendet werde, sei deshalb unschiéddlich, weil die Benutzung
eines einzelnen #hnlichen Drittzeichens regelmifliig nicht
filr eine rechtlich bheachtliche RBeeintréchtigung ausreiche
und weil filir eine abweichende Beurteilung inm vorliegendcn
¥all ausreichende tatsédchliche Anhaltspunkte fehlten.

Zur Frifung der Benutzungslaoge sonetiger Zeichen sei der
senat nicht verpflichtet, da er erst dann zu Ermittlungen
gchalten sei, wenn ihm ein schliissiger und substantiierter
Vortrag der Beteiligten dazu AnlaBl gebe.

lilisse man hiernach von einer zumindest annéhernd
normalen Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens
"bonni" ausgehen, dann sei - so Tithrt das Beschwerdegericht
abschlieflend aus - auch die Verwechslungsgefahr mit den
fiir gleiche ¥Waren angemeldeten Zeichen "CONNY" zu bejsghen.
Die Zeichen hiétten gleiche Buchstaben- und Silbenzshl
sowie die gleiche klangvolle Vokalfolge, und bei einer
g0 weitgehenden Ubereinstimmung des klanglichen Gesantein-
drucks konne die Abweichung in den an sich recht unter-
schiedlichen, jedoch nicht besonders auffé&lligen Anfangs-
konsonanten nicht gusreichen, um Horfehler beim fliichtigen
Sprechen mit geniligender Sicherheit auszuschliefBlen. Auch '
der Begriffsinhalt des %ortes "CONNY" werde unter diesen
Umsténden Verwechslungen nicht verhindern.

III. Die gegen diese Ausfilhrungen gerichteten Angriffe
der rechtusbeschwerde sind im Ergebnis begriindet.

1. In rechtlicher Hinsicht ist vorab folgendes klar-
zustellen: Nach der Rechtsprechung des Senats kann der
Einwand, das Widerspruchszeichen geniefle als Vorrats-
oder Defencivzeichen nur begrenzten Schutz, im Wider-
spruchsverfahren nicht geltend gemacht werden (3GHZ 44,
60 - Agyn; 45, 173 - Epigran). Das Beschwerdegericht hat



dsher im Ergebnis zu Recht aus der bloBen Nichtbenutzung
deg \iiderspruchszeichens keine Schliisse aufl ein mangelndes
Schutzbediirfnis gezogen. Dagegen kann seinen Ausfithrungen
{iber den EinfluB der Drititzeichen auf die Kennzeichnungs-
kraft des viderspruchszeichens nur teilweise beigetreten
werden. Der Henat hat zu diesem Problem in dem zur
Verisffentlichung bestimmten BeschluB Ib ZB 6/65 vom

13, Juli 1966 - Vitapur folgende Grundsédtze entwickelt:

Entgegen der Ansicht des Beschwerdegerichts sind
Drittzeichen, die nur eingetragen, aber nicht benutzt sind, -
nicht schlcechthin unbeachtlich. Vielmehr kbnnen sic bei
der Priifung, welche Kennzoichnungskraft einem Zeichen
von_Hause aus zukommt, als ergédnzende Stiutze fir die aus
Sachkunde und Brfahrung zu gewinnende Beurteilung be-
deutsan werden; wenn némlich in die Zeichenrolle fiir
glciche oder benachbarte Warengebiete eine Reihe &dhnlicher
Zeichen gelangt sind, ohne daB deren Inhaber gegen weitcre
Anmeldungen eingeschritten sind, dann kann dies fiir den
erfahrenen und sachkundigen Priifer dieses WYarengebiets cin
wertvoller Fingerzeig dafiir scein, daBl es sich um VWort-
bildungen ven geringer Originalitdt handelt, die als Fe-
zelclhuunger auf dem fraglichen ¥arengebiet naheliegen,
und dafl sich auch die Anmelder solcher Zeichen deren ur-
spriinglicher Kennzeichnungsschwiiche durchaus bewuBt sind.
Eine weitergehende Einschrénkung des Zeichenschutzes
kann allerdings auc sachlichrechtlichen Griinden nach der
insoweit zutreffenden Ansicht fey Beschwerdegerichtes
aus dem bloflen Rollenstand nicht hergeleitet werden, und
zvar auch in ‘iiderspruchsverfahren nicht und selbst dann
nicht, wenn das ¥iderspruchszeichen seinerseits unbenutzt
ist. Dic weitere Frage, ob benutzte Drittzeichen die
Kennzeichnungekraft cines Zeichens geschwiécht haben,
ist im siderspruchsverfahren aus verfahrensrechtlichen




Grinden nur dann zu beriicksichtigen, wenn die Benutzungs-
lage insgesant so weit unstreitig oder amtsbekannt ict
oder unterstellt werden kann, daB dem Priifer einc a2b-
schlieBende Beurteilung méglich ist. Im vorlicgenden

Fall geben die Ausfiihrungen der Parteien keinen AnlaB,
von diesen Grundsidtzen, die in dem erwdhnten Vitapur-
BeschluB gusfiihrlich erdrtert worden sind, abzuweichen.

2. Die Anwendung der genannten Grunds&tze auf den
vorliegenden Pall fiihrt 2zu folgendem Ergebnis:

a) Nicht begriindet ist die Riige der Beschwerde-
filhrerin, das Bundespatentgericht habe bei der Priifung
der Benutzungslage zu dem Ergebnis kommen niissen, die
Kennzeichnungskraft des Viderspruchszeichens sei durch
benutzte Drittzeichen derart geschwdcht worden, daB
einc Verwechslungsgefahr nicht mehr zu befiirchten sei.
Uber dieses Verteidigungsvorbringen konnte das Beschwerde-
gericht im vorlicgenden Falle entscheiden; denn da die
Nichtbenutzung dea Wideraspruchszeichens und einer Reihe
von Drittzeichen unstreitig geworden wer und da die
Behauptungen iiber die Benutzung der ilibrigen Drittzeichen
zugunsten der unterlegenden Anmelderin unterstellt werden
konnten, war dem Beschwerdegericht die zur Vermeidung
weiterer Verfohren wiinschenswerte abzchlieBende Beurteilung
der Benutzungslage moglich. Es hat aus dieser Benutzungs-
lage aber zu Recht keine fiir die Anmelderin glinstige
Folgen hergeleitet:

Die Benutzung des Zeichens "Boon" fiir Schokolade-
artikel ist nach der zutreffenden Ansicht des Bundes-
patentgerichts bereits deshalb unschédlich, weil sich
dieses Zeichen vom widerspruchszeichen "bonni" derart
erhevlich unterzscheidet, dafl der Verkehr nicht genotigt




ist, sorgféltiger auf Unterschiede zu achten., Soweit

die Hechtsbeschwerde beméngelt, das Bundespatentgericht
1abe das im Schriftsatz vom 20. Dezember 1964 genannte
Drittzeichen "Fonny" libergangen, iibersieht sie, daB die
Anrelderin als Inhgberin dieses priorititsjlingeren
Zcichens selbst zum Ausdruck gebracht hatte, das friiher
einmal benutzte Zeichen sei zur Zeit nicht mehr im
Gebrauch, ohne dabei einen grofieren Umfang der fritheren
Benutzung auch nur zu behaupten. Das Bundespatenigericht
hatte dzher keinen Anlafl, aus diesem Vorbringen eine
rechtserhebliche Schwidchung des ¥iderspruchszeichens
hergzuleiten, zumal dic Anmelderin dies auch in ihren
weitercen Schriftstitzen selbst nicht geltend gemacht
hatte. Ec bleibt somit lediglich die nicht cingetragene
Bezeichnung "Johnny", unter der nach Angabe der Beschwerde-
fiuhrerin seit ungefdhr finf Jahren Zuckerwaren-Riegel

zu e¢inen durchschnittlichen Jdahresumsatz von 300.000,-- Dl
vertrieben worden sind. Auch bei der wlirdigung dieses
Tatbestandes, der als richtig unterstellt werden karn,

iut jedoch ein Rechtsfehler nicht erkennbar. Es ent-
apricht vielmehr der Rechtsprechung des pundesgerichtshois
(vgl. GRUR 1957, 499, 501 - ¥%ipp), wenn das Beschwerde-
gericht ausfiihrt, dall die Benutzung eines einzelnen im
Ahnlichkeitsbereich liegenden Drittzeichens regelmifBig
nicht geniigt, um eine rechtlich beachtliche fichwidchung
festzuatellen, und daf im vorliegenden Fall der Umfang
der Benutsung filr eine abweichende Beurteilung nicht
ausreicht.

b) Dem Beschwerdegericht kann hingegen nicht darin
beigetreten werden, daB die in die Rolle eingetragenen
Zeichen (Fomy, Toni, Bobby, Bremer Jonny, Tommy, Bonny BoY
Bobbie, Boni, Johnny, Boon und das Zm angefochtenen Be-
schluB nicht erwiihnte Ponny) bei deir Priifung der Ver-




wechslungsgefahr aus Rechtsgriinden génzlich unerheblich
seien, soweit sie nicht im Verkehr benutzt worden sind.
Vielmehr wird nach dem bercits Dargelegten zu priifen
sein, ob und welchc Riickschliisse aus der Eintragung
dieser Zeichen fiir die urspriingliche Kennzeichnungskraft
des iiderspruchszeichens zu ziehen sind. In dem ange-
fochtenen BeschluB wird die urspriingliche Kennzoichnungs-
kraft des iWiderspruchszeichens lediglich unter dem
Gesichtspunkt untersucht, ob dem wort "bonni" wegen
seiner Anlehnung an das franzdeische ¥ort "bonne" eine
gewisse Schwiiche anhafte. Inuoweit stellt das Bundes-
patentgericht abweichend von der Priifungsstelle fest,

daB zwar das VWort "bonne" (als weibliche Form von bon =
gut) alc Peschaffenhcitsangabe zu werten sei, daB3 aber
das Wort "bonni" infolge Abwandlung des SchluBvokals
jedenfalls von groflien Teilen der K#uferschaft als reines
Phantasiewort aufgefaBt werde. Gerade bei derartigen,

an Beschafifenheita- oder Qualitdtsangaben u.dgl. ange-
leknten Bezeichnungen kann aber der Umstand, daB verher
oder nachher fiir gleichec oder benachbarte Jarcngebiete
eine Reihe ahnlicher Zeichen in die Zeichenrolle gelaengt
sind, ecin Fingerzeig dafiir sein, daB es sich um naheliegende
Wortbildungen von geringer Originalitédt handelt und daf
sich dic branchenkundigen Anmelder solcher Zecichen deren
urspriinglicher KennZcichnungsschwidche auch selbst bewullt
sind. Da zu diesem Umstend eine tatrichterliche Wiirdigung
unterblieben ist und da sich nicht ausschlieBen 1&B%,

dal der rechtsirrige Ausgangspunkt die Beurteilung der
urspringlichen Kennzeichnungskraft und damit auch der
Verwechslungsgefahr beeinfluBt hat, muBte der Rechtsbe~



schwerde stattgegeben und diec sSache gemdéB §§ i3 Abs. 5
¥2G, 41 x PatG an das Bundespatentgericht zuriickverwiesen
werden, ohne dafl es noch auf dic weiteren Angriffe ankam,
welche dic Beschwerdefilhrerin hilfsweise gegen die iibrigen
Augfiihrungen des Beschwerdegerichts zur Verwechslungs-

gefahr erhoben hat.

Kriiger-Nieland Pehle Sprenkmann

Mosl Simon
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