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Nachschlagewerk: ja
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Priosordin

wz6 § 5

Ist der Widersprechende als Inhaber des Wideraspruchszeichens
in der Zeichenrolle eingetragen und stellen die Beteiligten
die Aktivlegitimation des Eingetragenen nicht sur Nachpriifung,
dann braucht im Widerspruchsverfahren eine solche Nachpriifung
jedenfalls nicht von Amts wegen vorgenommen zZu werden.

WZG § 31
Gestattet ein Zeicheninhaber einem anderen die Benutsung
seines Zeichens, ohne dieses selbst ebenfalls zu benutzen,

dann folgt daraus noch keine Schwichung der Kemnzeichnungs-—
kraft des Zeichens. ’

BGH, Beschl. v. 16. Desember 1966 — Ib ZB 11/65 — BPatG
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Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die miindliche Verhandlung vom 16. Dezember 1966 unter
Mitwirkung der Bundesrichter Jungbluth, Dr. Sprenkmann,
Dr. Mosl, Alff und Dr. Simon

fiir Recht erkannt:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 3. September 1965
an Verkindungs Statt sugestellten Beschluf des

4. Senats (juristischen Beschwerdesenats) des
Bundespatentgerichts wird auf Kosten der An-~
melderin zurickgewiesen.

grinde:

I, Die Rechtasbeschwerdefiihrerin hat im Jahre 1961 das
Wortzeichen "Triosorbin' sur Eintragung filr "dilitetische
N&hrmittel® beim Deutschen Patentamt angemeldet. Gegen

- diese Bintragung hat die Rechtsbeschwerdegegnerin Wider-
spruch erhobeun, den sie auf das #ltere Zeichen "Trisomnin”
stiitzt.

Das VWiderspruchszeichen war zuniéichst sugunsten der
Firma A@JP & Co. KG fur "Argneimittel, nlmlich Schlaf-~
und Beruhigungsmittel" in die Warenzeichenrolle einge-
tragen worden und wird von dieser Firma auch zur Kenn-
geichnung eines Schlaf- und Beruhigungsmittels bemutzt.
° Die Widersprechende hat dazu in der Beschwerdeinstansz vor—
getragen, sie unterhalte mit der Firma A@JP & Co. schon
seit Jahrzehnten vertragliche Beziehungen itber die Her-
gtellung von Ergeugnissen nach ihren-Rezepten unter Ver-
wendung ihrer Warenzelchen. Eine solche Vereinbarung sei
im Jahre 1956 auch ilber das erwdhnte Schlaf- und Beruhi-
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gungsmittel getroffen worden, das die Firma AQJP & Co.
nach ihren, der Widersprechenden, Regepten herstelle und
das mit einem ihrer Warenzeichen habe gekennzeichnet wer-
den sollen. Da sie, die Widersprechende, aber iiber kein
geeignetes Zeichen verfiigt habe, sei das fiir die Firma
A & Co. eingetragene Widerspruchszeichen in Benutsung
genonmen und aufgrund eines Vertrages aus dem Jahre 1958
auf sie, die Widersprechende, als die Inhaberin des Re-
zeptes, die auch die Herstelilung des Priparates ifber-
wache, iibertragen und umgeschrieben worden. Die Firma
A@ID % Co. benutze also. das Widerspruchszeichen gewisser-
maBen als Auftragnehmerin aufgrund eines Lizenzvertrages,
der mit seinen engen Bindungen {iber eine einfache Be~
nutzungserlaubnis hinausgehe, und diese Benutzung stei-
-gere die Kennzeichnungskraft zu ihren, der Widersprechen-—
deun, Gunsten.

Die Anmelderin hat gegeniiber dem Widerspruch gel-
tend gemacht, eine Ubereinstimmung der beiderseitigen
Zeichen sei nicht gegeben. Dabei sel zu berlicksichtigen,
da8 die Kennzeichnungskraft des Viderspruchezeichens be~
reits dadurch geschwiicht worden sei, da8 es aufgrund des
Gebrauchsiiberlassungsvertrages durch die Pirma A¢EN &

- Co., also einen Dritten, benntut werde. Ferner bestiinden
neben dem Widerspruchszeichen die Drittzeichen "Tricombin"

und die fiir gleichartige Waren benutzten Zeichen "Tricolin",

"irisorcin® und "'ricodein-Solco".

Die Priifungsstelle des Deutschen Patentamtes und
der juristische: Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts
haben die Ubereinstimmung der beiden Zeichen festgestellt
und dem angemeldeten Zeichen gemd8 § 6 Abs. 2 WZG die Ein-
tragung in die Zeichenrolle versagt.



II. Die von der Ammelderin eingelegte zugelassene
Rechtsbeschwerde ist nicht begriindet.

1. Die Rechtsbeschwerdefiihrerin bittet vorad um
Nachpriifung, ob der Widerspruch nicht bereits deshalb habe
zurickgewiesen werden milssen, weil dile Widersprechende
nicht Inhaberin des Widerspruchszeichens geworden sei;
denn aus deren eigenem Vorbringen ergebe sich, daB sie das
Zeichen mengels gleichseitiger ibertragung des zugehsrigen
Teiles des Geschiiftsbetriebes nicht wirksam erworben habe
(§ 8 W2G), und daB deher das Zeichen entweder seine recht-
liche Existenz verloxen habe oder aber nach der Recht-—
sprechung des Bundesgerichtehofs (BGHZ 6, 137, 144 -
Lockwell) bei der Firma AQE; & Co. verblieben sei. Dem-
gegeniiber meint die Rechtsbeschwerdegegnerin, das Wider-
spruchszeichen sei sehr wohl wirksam auf sie iibertragen
worden; doch kbnne dies dahinstehen; denn Einwendungen
gegen die materielle Berechtigung des formell in die Zei-
chenrolle Eingetragenen selen im Widerspruchsverfahren
unbeachtlich; Gegenstand dieses Verfahrens sei nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGHZ 45, 173,
174 - "Epigran") allein die Prtifung, od swischen dem an-
gemeldeten Zeichen und dem fur gleiche oder gleichartige
Waren angemeldeten Hlteren Zeichen der Widersprechenden
in der eingetragemen oder zur Eintragung bestimmten Ge-
stalt Ubereinstimmung im Sinne des § 31 WZG bestehe.

2. Die Rilge der Rechtsbeschwerde kann im Streit-
falle selbst dann nicht durehgreifen, wenn man entgegan
der Ansicht der Rechtsbeschwerdegegnerin grundstitzlich
davon ausgehen wiirde, da8 im Widerspruchsverfahren auch
die Frage sur Nachpriifung gestellt werden kann, ob der
Widersprechende zur Geltendmachung der Rechte aus dem
Widerspruchsgeichen sachlich legitimiert ist. Die Anmel-



derin hatte ihrerseits die Berechtigung der Widersprechen-
den in keinem Stadium des Verfahrens angezweifelt, auch
nicht, nachdem die Widersprechende n#here Angaben iibexr
ihre Rechtsbeziehungen zur Firma A@JP & Co. gemacht hatte;
sie hatte vielmehr 1ediglich betont, das Widerspruchs-~
zelchen werde von einer anderen Rechtsperson als der Zei-
cheninhaberin benutzt, und durch diese Mitbenutzung sei-
tens einer anderen Firma sel seine Kennzeichnungskraft
beeintréchtigt worden. Die Anmelderin hatte mithin die
Berechtigung der Widersprechenden nicht sur Nachpriifung
gestellt. Da die Widersprechende als Inhaberin des Wider-
spruchszeichens in der Zeéichenrolle eingetragen ist, war
das Bundespatentgericht bei dieser Sachlage nicht gehal-
ten, die Frage der Aktivliegitimation yon gich aus aufzu-
greifen, '

Die Eintragung in der Zeichenrolle besagt zwar
noch nicht, da8 ein Zeichenrecht wirklich besteht und
daB es dem Ringetragenen zusteht. Namentlich bei umge—
schriebenen Zeichen ktnnen formelle Eintragung und mdte-
rielle Berechtigung auseinanderfallen, zumal das Patent-
amt bei Ubertragungen dem zu ihrer Wirksamkeit erforder—
lichen Geschiftsiibergang nicht nachszupriifen pflegt (vgl.
dagu Schiliiter MA 1965, 55; v. Gamm WZG Anm. 35 zu § 8
m.w.N.). Gleichwohl wird der Eintragung in der Zeichen-
rolle allgemein nicht nur nach der Richtung Bedeutung
beigemessen, da8 sie konstitutiv fiir den Beginn des Zei-
chenschutzes wirkt und daB ein Rechtsnachfolger sein
Recht grunds#iglich erst nach erfolgter Umschreibung gel—
tend machen kann(§ 8 Abs. 2 WZG); vielmehr wird die Ein-
tragung auch fiir die Frage der sachlichen Berechtigung
des Eingetragemen nicht als bedeutungslos angesehen. Ist
der Eingetragene der urspriingliche Anmelder des Zeichens,
80 wird angenommen, daB aus der Eintragung ein fSrmliches




Anscheinsrecht und eine tatsichliche Vermutung fir die
Berechtigung des Eingetragenen erwachse, die von demje-
nigen auszuriumen sei, der aus dexr von ihm behaupteten
Nichtberechtigung des Eingetragenen Rechte herleiten
wolle (vgl. Baumbach~Hefermehl, Wettbewerbs- und Waren-
zeicheunrecht, 8. Aufl. Vorbem. 8 vor § 1 WZG,Aum. 7 zu

§ 3 WZG; insbesondere v. Gamm aa0 Anm. 36 zu § 8 WzG).

Im vorliegenden Palle ist allerdings nicht der urspriing-
liche Anmelder, sondern sein Rechtsmachfolger als Zeichen-
inhaber eingetragen. Da - wie erwdhnt — das Patentamt die
materielle Wirksamkeit einer Zeicheniibertragung nicht von
Amts wegen nachzuprilfen pflegt, ktnnte in einem solchen
Falle der Eintragung wohl nicht dieselbe Bedeutung wie
der Eintragung des urspriinglichen Anmelders zuerkammt
werden (vgl. RGZ 51, 263, 270; 80, 124, 128; 147, 332,
336; RG GRUR 1928, 215, 216; 1943, 131, 132). Anderer-
peits widre es aber auch hier nicht gerechtfertigt, die
Tatsache der Eintragung giénglich zu vernachlisesigen. Das |
Reichsgericht hat verschiedentlich davon gesprochen, die
Umschreibung gewdhre eine formelle Berechtigung und be-
griinde mtglicherwelse bei léngexrer unangefochtener Be-
nutzung eine gewisse tatsiichliche Vermutung fiur die Recht~
mdBigkeit des Erwerbs; Darlegung und Nachweis der wirk-
lichen Berechtigung hat es - soweit ersichtlich - erst
verlangt, wenn die Mitﬁbertragung des Betriebs bestrit-
ten wurde (vgl. RGZ 147, 336; RG GRUR 1928, 216; 1943,
132; fernmer Baumbach-Hefermehl aa0 Anm. 16 zu § 8 WzG;
v. Gamm aa0). Indessen braucht im Streitfalle nicht ab-
schlieBend entachieden zu werden, welche Bedeutung der
Zeicheneintragung nach einer Umschreibung des Zeichens
Iiir die Frage der sachlichen Berechtigung des Rechitsnach-
folgers im Widerspruchsverfahren sukommt. Denn selbst
wenn die eigenen Angaben der Widersprechenden dem Be-
schwerdesenat ausgereicht hétten, eine wirksame Ubertra-



gung des Zeichenrechts von der Firma A@JJP & Co. auf die
Vidersprechende zu verneinen, dann durfte er doch, wor~
auf die Rechtsbeachwerdegegnerin gsutreffend hinweist,
aus der Rolleneintragung in Verbindung mit dem Inhalt
der Vertragsabsprachen jedenfalls die Ermiéchtigung der
Widersprecheuden entnéhmen, die Rechte aus dem einge-
tragenen Zeichen im Wege der ProseBstandschaft geltend
zu machen. Dafilr, da8 das Beschwerdegericht, sumadl bei
einem so gelagerten Sachverhalt, nicht gehalten ist, die
Frage der sachlichen Berechtigung des eingetragenen Wi~
dersprechenden von sich aus aufzuwerfen, spricht ferner
die allgemeine Erwidgung, da8 im Widerspruchsverfahren
dem Anmelder des jlingeren Zeichens -~ wie in den Vorin-
stanzen ersichtlich auch der Rechtsbeschwerdefiihrerin -
in erster Linie an einer Entscheidung darilber gelegen
sein wird, ob das Widerspruchszeichen - wem es auch
immer zustehen mag -~ der Eintragung seiner Neuanmeldung
entgegensteht. Erstrebt er dariiber hinaus eine Uberprii-
fung auch der Legitimation des eingetragenen Zeichenin-
habers, dann kann es ihm iiberlassen bleiben, diese Upexr-
prifung zu veranlassen und dabei gegebenenfalls die Aus-
setzung des Widerspruchsverfahrens zu beantragen, sofern
diese Uverpriifung in einem anderen Verfahrem durchgefiihrt
werden soll.

IITI. 1. In der Sache selbst geht das Beschwerdegerichd
davon aus, da8 dem Widerspruchszeichen eine normale Kenn-
zeichnungskraft zukomme und da8 diese Kennseichnungskraft
durch die Benutzung des Zeichens seitens der Firma AgQEP
& Co. nicht geschwicht worden sei. Der vorliegende Sach-
verhalt sei anders gelagert als der vom fritheren Ersten
Zivilsenat entschiedenme Almglocken-Fall (BGHZ 34, 299),
in dem zwei selbstédndige Schwesterfirmen ein Zeichen ge-
meinschaftlich nebeneinander benutzt hétten und in dem
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daher zu priifen gewesen sei, ob eine derartige gemein-
schaftliche Benutzung fiir jede der beiden Firmen Aus-

stattungsschutz begriinden ktnne oder ob dies umgekehrt
fiir dessen Heramusbildung sch#édlich gewesen sei.

Diesen Ausfiihrungen des Beschwerdegerichts, die
gur Zulassung der Rechtsbeschwerde gefiihrt haben, ist
beizutreten. Dabei ist es unerheblich, ob - wie die
- Rechtsbeschwerde unter Hinweis auf die Entscheidungen
GRUR 1959, 87 - YFischl", GRUR 1963, 485 ~ "Micky~Maus-
Orangen" in Verbindung mit den Grundsitzen des Urteils
GRUR 1965, 86 - "Schwarger Kater" geltend macht - die
Benutzung des Widerspruchsgeichens und eine daraus er-
wacheende Verkehrsgeltung mindestens bis zur Beendigung
des Gebrauchsiiberlassungsvertragee nur der Firma AP
& Co. und nicht der Widersprechenden gukommt. Denn der
Beschwerdesenat 1éB8%t diese Frage ausdriicklich dahinste~
hen und untersucht lediglich, ob die Benutzung umgekehrt
die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens beein~
tréigt haben kann. Eine derartige Schwlchung, so fithrt er
im einzelnen aus, beruhe‘darauf, daf das Publikum durch
das tatsidchliche Nebemeinanderbestehen verwechselbarer
Zeichen gendtigt werde, gemauer auf Unterschiede zu achten.
Im vorliegenden Fall sel aber davon auszugehen, daB das Wi-
derspruchsgeichen nicht gemeinschaftlich von der Wider-
sprechenden und der Firma A@J) & Co. nebeneinander, son-
dern allenfalles nacheinander benutgt werde. Unter diesen
Umaténden bestehe fiir das Publikum kein Anla8 zu erhdhter
Sorgfalt. Der vorliegende Sachverhalt unterscheide sich
nicht wesentlich von dem Fall, daB eine Firma das von ihr
benutzte Zeichen mit dem zugehdrigen Teil des Geschéfts-~
betriebes auf eine andere Firma iibertrage und diese das
bisherige Erzeugnis unter der libernommenen Begeichnung
weiterhin vertreibe. Alsdann lasse sich nicht annehmen,



da8 die Kennzeichnungskraft des Zeichens durch die frilhe-
re Benutzung seitens der anderen Firma geschmilert worden
sei. Dem Nachteil, da8 das Publikum iiber den Hersteller-
wechsel aufgeklédrt werden mlisse, stehe der Vorteil gegen-
iilber, da8 das Zeichen durch den friiheren Benutzer bdbereits
eingefilhrt worden sei.

Diese gutreffenden Ausfilhrungern, denen die Rechts-
beschwerde nichts ﬁberzeugendes entgegenzuhalten vermag,
stehen im Einklang mit dem Wesen des Xenmnszeichenrechtes.
Die Kennzeichnungsfunktion eines Warenzeichens ist unab-
héngig davon, ob der Verkehr weiB, wer sein Inhaber ist;,
denn sie besteht darin, daB das Zeichen auf die Herkunft
der so gekennzeichneten Ware aus einem bestimmten Ge-~
schiaftsbetrieb hinweisen s0ll, ohne da8 es darauf ankommt,
wer der jeweilige Inhaber dieses Betriebes ist. Diese in~
dividualisierende Hinwelswirkung kann dadurch beeintrich-
tigt werden, daf dem Verkehr nebeneinander gleiche oder
verwechslungsfiihige Zeichen begegnen, die auf verschiedene
Herkunftsstiitten hinweisen. Tritt hingegen im Verkehr im~
mer nur ein Zeichen in Eracheinuné und wechselt lediglich
dessen Inhaber, indem der gugehtirige Tell der geschift-
lichen Beti#tigung auf einen anderen iUlbergeht, dann bleibt
dadurch die Hinweisfunktion des Kenngeichens unberithrt
(vgl. fur das Ausstattungsrecht BGHZ 16, 82 - "Yickelsterne")
DaB im vorltegenden Fall die alleinige Benutzung des Wi~
derspruchszeichens durch die Firma A- & Co. fiir seine
Kennzeichnungskraft nicht schédlich gewesen sein kann,
tréite noch klarer zutage, wenn man mit der Rechtsbeschwer—
de annehmen wiirde, das Zeichen wire mangels rechtswirk-
samer Ubertragung bei dieser Firma, also der tats#dchlichen
Benutzerin, verblieben.



2. Das Beschwerdegericht hat fermer gepriift, ob
die Kemmnzeichnungakraft des Widerspruchszeichems "ITri-
somnin"durch sonstige Zeichen geschwlicht worden ist. Es
Tihrt dagu aus, daB die Anfangssilbe "Tri" auf dem in
Rede stehenden Warengebliet verhdlinism@ifig h¥ufig als
Hinweis darauf vorkomme, daB das Priéparat drei verschie-
dene Komponenten aufweise. Dieser Anfangssilbe gebilhre da-
her nur geringe Kennzeichnungskraft. Das Widerspruchs-
zeichen sei aber als Ganzes nicht durch die fiir pharma-'
gzeutische Priiparate benutzten Drittzeichen "®ricolin",
"Prigorcin® und "Tricodein~Solco"™ in einem rechtlich
beachtlichen Umfang beeintréichtigt worden. Dabei kbnne
dahinstehen, ob die Benutzung dieser Drittzeichen einen
grtferen Umfang erreicht habe; denn diese Zeichen ligen
'night'im Verwechslungsbereich des Widerspruchsseichens,
weil "Tricolin" und "Tricodein" im Gegensetz zZum Wider-
spruchszeichen keinen Zischiaut aufwiesen und weil in
dem weiteren Zeichen "Prisorcin" im Gegensatz zum Wi-
derspruchsgeichen zweimal ein Zischlaut (s und c¢) vor-
komme und gerade diese Hiaufung besonders auffalle,

Auch diese Ausfiihrungen lassen einen Rechtsfehler
nicht erkennen. Da das Beschwerdegericht die Benutzungs-
lage zugunsten der Anmelderin unterstellen konnte, be~
stehen keine Bedenken, da8 es liber die Frage dexr etwai-
gen Schwidchung entschieden hat {(vgl. den zur Verdffent-

lichung bestimmten Beschlu8 Ib ZB 6/65 v. 13, Juli 1966

- "Vitapur"). Ihm ist auch darin beisupflichten, daB die
Drittzeichen "Tricolin" und "Tricodein" dem Widerspruche-
geichen "Prisomnin" ferner stehen als das beanstandete
Zeichen "Triosorbin". Das weitere Drittszeichen "Prisor-
cin" kommt nach Ansicht der Rechtsbeschwerde dem Wider-
spruchszeichen deshaldb ni#her als das beanstandete Zei-
chen, weil es sich lediglich durch ‘zwei Buchstaben in

J4
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der Wortmitte unterscheide, wihrend das beanstandete
Zeichen dariiber hinaus in Gestalt eines zusdtzlichen

- Vokals eine weitere Abweichung am Wortanfang enthalte,
der dem Zeichenanfang einen gang anderen Eindruck ver-
leihe. Es ist indessen nicht angunehmen, da8 das Be-
schwerdegericht diesen Umstand iibersehen hat. Wenn es
demgegeniiber das zweimallge Vorkommen eines Zischlautes
.in dem Drittzeichen als einen im vorliegenden Zusammen-
hang ins Gewicht fallenden Unterschied angesehen hat,
dann ist das jedenfalls aus Rechtsgriinden nicht zu be~
anstanden, wobei das Beschwerdegericht noch ergiénzend h#tte
ausfiihren kbtnnen, da8 die Kennzelchnungskraft eines Zei-~
‘chens durch die Benutzung eines eingelnen nahestehenden
Zeichens in der Regel noch nicht beeintrBchtigt wird.

IV. Ist sonach davon auszugehen, daff die normale
Kennzeichnungskraft des Widerspruchsgeichen# nicht nennens-~
wert geschwlicht wordem 1st, dann ist es entgegen der An~
sicht der Rechtsbeschwerde auch nicht rechtsfehlerhaft,
wenn das Beschwerdegericht die Verwechslungsgefahr gwi-
schen dem angemeldeten Zeichen "Triosorbin® und dem Wi-
derspruchszeichen "Trisomnin" bejaht hat. Es geht zu-
treffend davon aus, daB bei der Beurteilung des maBgeb-
lichen Gesamteindrucks die ilibereinstimmende Anfangssil-
be "Tri® trotz ihrer Schwidche nicht gangz aufier Betracht
bleiben kinne. Im Gesamteindruck seien die ilbereinstim-
menden Merkmale derart stark iiberwiegend, daB Verwechs-
lungen beim fliichtigen Sprechen ermstlich zu besorgen
gseien. Die Unterschiede erschipfen sich darin, daB das
angemeldete Zeichen am Wortanfang noch den Mehrvokal "o"
aufweise, der jedoch nach der gutreffenden Ansicht der
Priifungsstelle unbetont sei und dessen Bedeutung durch
das nachfolgende o in der nlichsten Silbe herabgemindert
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werde, und daf fermer in dem angemeldeten-Zeichen am Ende
der vorletzten und am Anfang der letzten Silbe die Mit-
laute "mn" durch die Konsonanten "“rb" ausgewechselt wiir-
den, was den klanglichen Gesamteindruck bei der Iinge

der Begzeichnungen aber nicht sehr stark beeinflusse. Wenn
die Rechtsbeschwerde demgegeniiber geltend macht, den Un-
terschieden komme fiir den Gesamteindruck eine derart er-
hebliche Bedeutung su, da8 die Gefahr der Verwechslung

zu verneinen sei, dann unternimmt sie damit den im Rechts-
beschwerdeverféhren.unzulﬁssigen Versuch, die tatrichter-
liche Wirdigung des Beachwerdegerichts durch eine elgene
Wilrdigung zu ersetzen.

Da auch die welteren Ausfilhrungen des angefochtenen
Beschlusses einen Rechtsirrtum nicht erkemnen lassen, war
die Rechtsbeschwerde unter Kostenfolge aus §§ 13 Abas, 5
WZG, 41 y Abs. 1 8. 2 PatG zurilckzuweisen.

Jungbluth Sprenkmann Mosl Alff ~ Simon
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