Nachschlagewerk: ja

S WZG § 31 _
Sirax
a) Dem Stammbesténdteil eines Warenzeichens kann unter dem
Gesichtspunkt des Serienzeichens die Punktion eines Hin~
weises auf den Betrieb des Zeicheninhabers auch fiir

solche Waren zukommen, fiir die das Zeichen bislang.
nicht benutzt worden ist.

b) Der Charakter eines solchen Stammbestandteils als Her-
kunftshinweis wird auch bei unbenutzien Zeichen nur
durch benutzte Drittzeichen beeintridchtigt.

WZG § 6

Ob ein Teil eines Zeichens durch Benutzung im Verkehr
Hinweischarakter als Stammbestandteil eines Serienzei-~
chens erlangt hat oder ob diese Entwicklung durch Be-
‘nutzung von Drittzeichen mit dem gleichen Wortstamm ver-
hindert worden ist, kawnn im patentamtlichen Widerspruchs-
verfahren nur dann berlicksichtigt werden, wenn die Be-
nutzungslage so welt unstreitig oder amtsbekannt ist, das
~dem Priifer eine abachlieBende und erschépfende Beurbeilung
moglich ist (Brginzung zu BGHZ 42, 307 ~ derma und BGHZ
46, 152 - Vltapur)o

EGH, Beschl° V. 5. April 1967 - Ib 2B 13/65 - Bundespabent-‘
gericht
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Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf

die miindliehe Verhandlung vom 5. April 1967 unter Mit-
wirkung der Senatsprésidentin Dr. Kriiger-Nieland und
der Bundesrichter Jungbluth, Pehle, Dr. Mosl und Dr. Simon

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 2, Dezember
1965 an Verkiindungs Statt zugestellten Be-
schluB des 24. Senates (Warenzeichen-Beschwer-
desenats I) des Bundespatentgerichts wird auf
Kosten der Wideraprechenéen zuriickgetriesen.

Grin 2

PTG R G iyttt U St S P

I. 1. Die Rechtsbeschwerdefilhrerin ist Inhaberin des

Zeichens Nr. 172 095 “"Sirax", das fir folgende Waren ein-~
getragen ist:

“Flrnisse, lLacke, Beizen, Harze, Klebestoffe, Wichse,
Lederkanserv1erungsmlttel, Appretur— und Gerbe~
:mlttel Bohnermasse, Seifen, Wasch~ und Bleich~
mittel, Scheuermittel, Fleckentfernungsmlttel,
Rostsch‘tzmitte1, Putz— und Pollermlttel Schleif—

' mittel, Kragenglitte und Parfﬁmerleno"

~ 8ie hat dieses Zelchen nach ihren Angaben in erheb-

lichem Umfang von 1927 bis 1953 fiir ein Scheuerpulver und
eine Handseife benutzt und will es kiinftig fir ein neues
Produkt benutzen. -
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Die Rechtsbeschwerdegegnerin hat das Zeichen "SIR"
angemeldet. Dagegen hat die Rechtsbeschwerdefithrerin
Widerspruch erhoben, soweit dieses Zeichen fiir folgende
Waren eingetragen werden soll:

"Pirnisse, Lacke, Harze, Klebestoffe, Appretur-
und Gerbemittel,Lederbehandlungsmittel, nimlich
Lederdle, Lederfette, insbesondere Lederschwirze-
fott, Lederweichmachemittel, Lederfirbemittel,
insbesondere lLederschwirgze, Ledérdehnungsmittel,
Lederglanzwachs, Lederkitt, Lederhdrtemittel,
Kappénstéife, Lederzement, lLederglasur, Leder-
politur."

2. Die Priifungsstelle des Peutschen Patentamtes und
der 24. Senat des Bundespatentgerichtes haben die Uber-
einstimmung der beiden Zeichen verneint.

Das Beschwerdegericht ist ebenso wie die Priifungs-
stelle der Ansicht, daB8 sich beide Zeichen durch ihren
verschiedenen Silbengehalt ausreichend voneinander unter-
scheiden und da8 der Verkehr das angemel&ete Zeichen
"SIR" auch nicht als Abwandlung oder Abkiirzung des Wider-
spruchszeichens "Sirax" auffassen werde. In dem Wort
"Sirax" erscheine der Wortanfang "Sir" nicht als ohne
~ welteres erkeunbarer Wortstamm, AuSerdem finde sich der
Wortanfang "Sir" in einer Reihe von Drittzeichen auf
 dem einschligigen Warengebiet (Slrlus, Sirona, Sirakol
Sirafan, Slriolan,81r1a1 Slrutan Sir de, C@logne, S8ir,. Slrdar9
Sirisfirnis, Sir Eis, Sirioflx, Siriogen). Die Bemutzung
des Widerspruchszeichens rechtfertige keine andere Beur-
teilung. Denn es sei auf dem Gebiet der noch strittigen
Waren nicht benutzt worden und miisse daher insoweit als




unbenutztes Zeichen behandelt werden, so daB die einschli-
gigen "Sir"~Zeichen dritter Firmen nach dem Rollenstand
zu beriicksichtigen seien.

IIé Die gegen diese Entscheidung gerichtete, zugelase
sene Rechtsbeschwerde der Widersprechenden ist im Ergeb-
nis nicht begriindet.

1. Anspriiche wegen Zeichenilbereinstimmung im Sinne
des § 5 WZG setzen zunidchst voraus, daB das jiingere Zei-
chen fiir solche Waren angemeldet wird, die mit den fir
das dltere Widerspruchszeichen eingétragenen Waren gleich
oder zumindest gleichartig sind. Diese Voraussetzung ist,
da sie das Beschwerdegericht nicht erdrtert hat, zugun-
sten der Widersprechenden zu unterstellen. Das erscheint
im iibrigen um so unbedenklicher, als ein Teil der beider-~
seitigen Varen sogar identiasch ist,

2. a) Da im Widerspruchsverfahren nicht zu priifen
ist, ob und inwvieweit der Schutz des Widerspruchszei-
chens infolge Nichtbenutzung beschrdnkt sein kénnte
(vgl. BGHZ 45, 173 - Epigran), héngt die Entscheidung
allein davon ab, ob zwischen den beiderseitigen Zeichen
Uvereinstimmung im Sinne des § 31 WZG besteht, ob also
das Publikum zu der irrige:n Annahme verleitet wird, daB
es sich bei den unter dem beanstandeten Jiingeren Zeichen
"SIR" angebotenen gleichen oder gleichartigen Waren um
solche handelt, die aus dem Betrieb der Inhaberin des
dlteren Zeichens "Sirsx" stammen. Ein derartiger Ein-
druck kann auch bei solchen Zeichen aufkommen, die nur
in eingelnen Silben iibereinstimmen, die aber - wie die
Widersprechende fir den vorliegenden Fall in ihrer Be-
schwerdebegfﬁndung vom 9. August 1962 selbst eingerdumt



hat - an und fiir sich im Verkehr nicht verwechselt werden.,
Die Verwechslungsgefahr im Rechtssinne folgt in solchen
Fgllen daraus, daB der Verkehr die ilbereinstimmenden
Silben als charakteristischen Bestandtell eines Stamm~
zecichens auffafBt und aus den Abwandlungen in den librigen
Silben nur entnimmt, es handle sich um die Kennzeichnung
einer anderen Warenart des gleichen Geschiéftsbetriebes,
der das Stammzeichen filihrt (sogenannte Serienzeichen:

BGH GRUR 1957, 339 - Venostasin; 1957, 435, 437 - Bucerin;
1959, 420 -~ Opal). Eine solche Gefahr kommt nach anerkann-
ter Rechtsprechung unter der doppelten Voraussetzung in
Betracht, daB die beiden Vergleichszeichen 'den gleichen
Wortstamm aufweisen und dafl dieser Stammbestandteil fiir
die Betriebsstéitte des rangbesseren Benutzers Hinweis-
charakter besitzt (BGHZ 34, 299, 301 - Almglocke).

aa) Ob eine Silbe als Wortstamm anzusehen ist, ent-
scheidet sich — wie die Rechtsbeschwerdefilhrerin zutref-
fend ausfithrt - nach der Auffassung des Verkehrg, die
sowohl von dem Charakter der Silbe selbst als auch von
dem der iibrigen Wortsilben beeinfluBt wird (vgl. BGH
GRUR 1966, 35 —~ Multicord). Die im wesentlichen tatrich—
terlichen Ausfiihrungen des Beschwerdegerichtes zu dieser
Frage lassen entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde-~
fithrerin einen Rechtgirrtum nicht erkennen,

Entsprechend dem eigenen Vorbringen der Widerspre—
chenden geht der angefochtene BeschluBl ersichtlich und
rechtsirrtumsfrei davon aus, daB allenfalls die voll~
stédndige Silbe "Sir" und nicht schon ein unselbstén-
diger Bruchteil dieser Silbe, z.B, "8i", geeignet wire,
vom Verkehr als die iberceinstimmende Stammsilbe von
Serienzeichen aufgefaft zu werden., Nach Ansicht der
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Priifungsstelle s0ll eine solche Auffassung tatsiéichlich
aber schon deshalb nicht zu erwarten sein, weil das Ge-
samtzeichen "Sirax" in die Bestandteile "Si" und "rax"
zerfalle und daher die Silbe "Sir'" im Widerspruchszei-
chen untergegangen sei. Das Beschwerdegericht will die-
ser Beurteilung anscheinend nur teilweise folgen. Demm
es stimmt der Priifungsstelle nur insoweit zu, als die
Silbe "Sir" nicht "ohne weiteres" als Wortstamm in dem
Zeichen "Sirax" erkennbar sei, weil "ax" als Zeichen-
endung nicht besonders hdufig sei und auch keine bestimm-~
te Bedeutung begitze. Mit dieser rechtsfehlerfreien tat--
richterlichen Wiirdigung bringt das Beschwerdegericht le-~
diglich zum Ausdruck, daB das Zeichen "Sirsx' von Haus

aus wenig geeignet ist, vom Verkehr als ein Zeichen mit
dem Stamm "Sir" aufgefaﬁt'zu werden. Bs 148t aber mit
Recht offen, ob sich eine solche Verkehrsauffassung

nicht gleiqhwohl aus besonderen Griinden bilden koénnte,

.etwa aufgrund der Art und Weige, in der das Widerspruchs-

zeichen allein oder zusammen mit weiteren Zeichen der
Widersprechenden benutzt worden ist. Das héngt eng mit
der ndchsten Voraussetzung zusammen, ob der Bestandteil
vSir'" Hinweischarakter erlangt hat. |

bb) Die Rechtsbeschwerde benmiéingelt, das Beschwerde-~
gericht habe gerade beziiglich dieser zweiten Voraussetzung
wesentliche Gesichtspunkte verkannt. Es habe die lange
und intensive Benutzung des Widerspruchszeichens nicht
auBer Acht lassen und keinesfalls solche Drittzeichen
bertickgichtigen diirfen, die lediglich in der Zeichen-
rolle eingetragen, nicht jedoch benutzt worden seien
und die im iUbrigen sogar fiir andere Waren als das ange-—
nmeldete Zeichen registriert seien.




Der Beschwerdefiihrerin ist zuzugeben, dafB sich auch
die Beantwortung der weiteren Frage, ob der Wortstamm
eines Zeichens Hinweischarakter (auch Herkunftsfunktion
genannt) erlangt, nach der Auffassung der beteiligten
Verkehrskreise richtet, die ihrerseits durch eine Reihe
von Umstdnden beeinfluBt werden kann. Zunidchst einmal
fd11lt ins Gewicht, inwieweit der fragliche Bestandteil
iilberhaupt von Hause aus geeignet ist, als kennzeichnender
Vortstamm aufgefaBft zu werden und welches Ma8 an kenn-
zeichnender Eigenart er von Hause aus besitzt, ob ferner
Art und Umfang der Benutzung des Zeichens im Verkehr eine
Hinweiswirkung des Wortstammes begriindet oder verstirkt
hat und ob der Zeicheninhaber noch weitere Zeichen mit
dem gleichen Wortstamm benutzt oder die Entwicklung einer
Hinweiswirkung durch Benutzung welterer Zeichen mit ab-
weichenden Wortstimmen selbst verhindert hat. Dabei ist zu
beachten, daB sich der Gebrauch des Zeichens nicht aus-
schlieBlich fiir diejenigen Waren auswirkt, filr die es
benutzt worden ist. Denn unter dem Gesichtspunkt des
Serienzeichens werden gerade solche Fille erfaBt, in
denen der Verkehr annimmt,'daﬁ das mit einem charakteri-
stischen Stammbestandteil versehene und dadurch auf eine
bestimmte Betriebsstdtte hinweisende Zeichen wvon diesem
Betrieb nunmehr in abgewandelter Form flir eine andere
' gleiehaftige Ware benutzt wird. Dem Beschwerdegericht
kann daher nicht gefolgt werden, wenn es die behauptete
umfangreiche Benutzung des Widerspruchszelchens "Sirax"
fir ein'Scheuerpulver bzw. eine Handseife schlechthin
fiir unbeachtlich halten will. |

0b der Wortstamm eines Zeichens Hinweischaralkter
erlangt, kann ferner von dem Vorhandensein von Dritt-
zoichen mit dem gleichen Wortstamm abhingen. Dabei



kommen in erster Linie solche Drittzeichen in Betracht,
die im Verkehr auf dem gleichen oder benachbarten Waren-—
gebiet tatsichlich benutzt worden sind und die dadurch
die Verkehrsauffassung beeinfluBt haben (vgl. BGH GRUR
1959, 420, 422 - Opal). Insoweit gilt nichts anderes

als fiir den gleich gelagerten Tatbestand der Schwidchung
der Kenngzeichnungskraft eines Gesamtzeichens durch Dritt-
- zeichen., Dazu hat der Senat bereits in der Vitapur-Ent-
scheidung (BGHZ 46, 152) mit ausfiihrlicher Begriindung |
dargelegt, daB zwar die nur eingetragenen, nicht benutzten
Drittzeichen nicht schlechthin unbeachtlich seien, sondern
bei der Priifung, welche Kennzeichnungskraft einem Zeichen
von Hause aus gukomme, als erginzende Stutze fiir die aus
Sachkunde und Exrfahrung gzu gewinnende Beurteilung bedeut-
sam werden ktnnten, daB aber aus sachlich~rechtlichen
Grinden eine weitergehende Einschréinkung des Schutzes aus
dem Rollenstand nicht hergeleitet werdem kdnne, und zwar
auch im Widerspruchsverfahren nicht und selbst damn nicht,
wenn das Widerspruchszeichen geinerseits unbenutzt sei.

b) Die zuvor erdrtertenm sachlich-rechtlichen Fragen
kSnnen indessen im Widerspruchsverfahren nur begrenzt
Bericksichtigung finden. Der Senat hat wiederholt aus-
gefiihrt, daB das patentamtliche Eintragungs— und Wider-

- spruchsverfahren auf die rasche Erledigung einer Viel~
zahl von Anmecldungen angelegt ist und als registerrecht-

' liches Verfahren nicht ungebiihrlich verzbgert werden darf
~und daB daher entsprechend der gesetzlichen Regelung

eine Reihe von Fragen, die fir die endgiiltige Berechtigung
einer Eintragung bedeutsam werden kbnnen, in diesem Ver-
fahren nicht oder nur begrenzt zu untersuchen sind.

Dagu gehdrt einerséits die Frage, ob sich ein von Haus

aus schutzunféhiger Bestandteil des Widerspruchszeichens
im Verkehr ala Kennzeichen durchgesetzt hat (BGHZ 42,




307 - derma), und anderersceits die Frage, ob die Kenn-
zeichnungskraft eines Widerspruchszeichens durch be-
nutzte Drittzeichen geschwicht worden ist (BGHZ 46, 152 -~
Vitapur). Beides ist nur dann zu beriicksichtigen, wenn
die Benutzungslage so weit unstreitig oder amtsbekannt
ist, daB dem Priifer eine abschlieflende und erschopfende
Beurteilung der Kennzeichnungskraft und der Verwechs-
lungsgefahr moglich ist.

‘Die gleichen Erwidgungen gelten fiir den vorliegenden
Fall, soweit die Entscheidung davon abhdngig ist, ob
einerseits der Wortteil "Sir" im Widerspruchszeichen in-~
folge der Art und Weise der Benutzung geeignet isi, als
Stammbestandteil aufgefaft zu werden, und Hinweischarak-~
ter als Teil eines Seriengeichens erlangt hat und obd
andererseits die Benutzung von Drittzeichen mit dem glei-
chen Wortstamm eine solche Enﬁwicklung verhindert hat.
Sind also die erwdBhnten Tatumstédnde weder unstreitig noch
amtsbekannt und erlauben auch Unterstellungen keine ab-
schlieBende Entscheidung, dann miissen diese Tatumstinde
im Widerspruchsverfahren'unberﬁcksichtigt bleiben und
es muf demjenigen, der daraus zu seinen Gunaten Rechts-
folgen herleiten will, iberlassen bleiben, sie entweder
im Wege der Ldschungsklage gemdB § 11 Abs. 1 Ziff. 1
oder umgekehrt im Wege der Bintragungsbewilligungs-—
klage gemiiB § 6 Abs. 2 Satz 2 WZG geltend zu: machen.

3, Die Anwendung der vorstehenden Epwhigungen auf
den Streitfall filhrt zu folgendem Ergebnis: I#8+% man
die Benutzung sowohl des Widerspruchszeichens als auch
der Drittzeichen auBler acht, da sie im einzelnen stfitf
tig und nicht amtsbekannt ist, dann haben die Vorin-
stanzen eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt
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des Seriengeichens zu Recht verneint. Denn von Hause aus
ist, wie ausgefiihrt, das Widerspruchszeichen "Sirax" nicht
ohne weiteres geeignet, vom Verkehr als ein Zeichen mit
dem gleichen Stamm wie das angemeldete Zeichen "SIR"
aufgefaft zu werden. Dann fehlt aber erst recht die wei-
tere Voraussetzung, daB der Verkehr dem Wortteil "Sir"
sogar Hinweischarakter als kennzeichnender Bestandteil
eines Serienzeichens beimifit, zumal auch die Widerspre-
chende nicht geltend machen kann, daB dieser Wortteil

von Haus aus eine besonders einprédgsame und charakteristi-
sche Eigenart aufweist.

Unerstellt man die Behauptungen der Widersprechenden
iiber die Benutzung des Widerspruchszeichens als richtig,
dann rechtfertigen jedenfalls ihre bisherigen Angaben kein
anderes Ergebnis: Sie hat lediglich behauptet, sie habe
das Widerspruchszeichen in den Jahren 1927 bis 1953 fir
ein Sgheuerpulver und eine Handseife benutzt, und zwar
habe sie bis zum 2, Weltkrieg jihrlich mehrere Millionen
Stiick auf den Markt gebracht. Aus den als Belegen iiber—
reichten Preislisten ist jedoch nichts dafilr zu entneh-
men, daf gie in ihrer Werbung beispielsweise den Wort-
teil "Sir" als besonders kennzeichnend herausgestellt
hat. Daraus ergibt sich im Gegenteil, daf sie unter der
Firma "SHED-VEEER S@IP & Co" noch weitere Zeichen
wie "8idol", "Sigella", "Sidolit", "Sidolan" benutzt
hat, die den Verkehr davon ablenkten, entgégen der
sprachlichen Aufteilung des Zeichens Si-rax den strit-
tigen Bestandteil "Sir" als charakteristischen Hinweils
auf ihren Betriebd gufzufassen. Bel dieser Sachlage kéme
es auf den etwaigen EinfluB von benutzten Drittzeichen
nicht mehr entscheidend an. ‘
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Nach alledem war die Rechtsbeschwerde unter Kosten-
folge aus §§ 41 y PatG, 13 Abs. 3 WZG zuriickzuweisen.

Kriger~Nieland Jungbluth Pehle
Mosl Simon
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