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VzG §§ 5, 13 Abs., 3, 31; PatG § 41 h

a) Im Viiderspruchsverfahren gehdrt zur Priifung der Zeichen-
ilbereinstimmung (§ 5 WZG) auch die Frage, ob Verwechs-
lungsgefahr im weiteren Sinne besteht. '

b) Nimmt das Patentgericht im Beschwerdeverfahren auch eine
Wiirdigung der sog. Benutzungslage vor, so ist sie in
vollem Umfange, also auf entsprechendes substantiiertes
Vorbringen des Anmelders auch daraufhin zu priifen, ob etwa
die Kennzeichnungskraft des Viiderspruchszeichens durch
Benutzung dhnlicher Zeichen Dritter fiir gleiche oder vexviandte
Waren geschwiicht ist.

c) Diese Priifung ist, soweit eine Schwidchung der Kennzeich-
nungskraft des Widerspruchszeichens geltend gemacht &ird,
auf den Zeitpunkt der Entscheidung abzustellen. Eine le-
diglich wahrscheinlich gemachte kiinftige Entwicklung,
insbesondere eine Aussicht auf Beseitigung stdrender
Zeichen Dritter, kann hierbei nicht beriicksichtigt wer-
den.

BOH, Beschl. v. 3. Mai 1963 - Ib ZB 30/62
Bundespatentgericht



Ib ZB 30/62

Verkiindet
am 3. Mai 1963

Zug, Justizangestellter
als Urkundsbeamter
der Geschidftsstelle .

Beschlus8

I S i v BT D S s P U VD o S e s it ek
Xty

In der Warenzeichensache

der Firna SuGEEEES QIS Inc., S /@D, CGEEES (Ush),

Anmelderin und Rechtsbeschwerde-
fithrerin,

- vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. (D -
gegen

die Pirma So— Si & PGP, Xommanditgesell-
schaft, Scqi/H@P, gesetzlich vertreten durch die Eers'dn—

lich haftenden Gesellschafter Heinz und Kurt in
SeqmD,

Widersprechende und Rechtsbeschverde-
gegnerin,

- vertreten durch Rechtsanwalt Dv. D -

hat der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf dic niind-?
liche Verhandlung vom 3. Mai 1963 unter Mitwirkung des
Scenatspriisidenten Prof. Dr. h. c. WVilde und der Bundesrichtier
Dr. Kriiger-Nicland, Jungbluth, Pehle und Dr. Sprenkmonn

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde wird der Beschlu8

des 25. Senats (Warenzeichen-Beschwerdesenat 1I)
des Bundespatentgerichts vom 17. Mai 1962 aufge-
hoben, Die Sache wird zur anderweiten Entschei-
dung, auch {iber die Kosten des Rechtsbeschwerde-
verfahrens, an das Beschwerdegericht zuriickver-

wiesen.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Griinde:

. Die Rechtsbeschwerdefiihrerin, eine Gesellschaft
mit Sitz in KGN, hat am 21. November 1951 beim
Deutschen Patentamt das Wortzeichen SUNSVEET fiir "frische
Zitrusfriichte, frisches PFallobst, eingemachte Friichte,
getrocknete Friichte, Marmeladen" angemeldet. Die Rechts-
beéchwerdegegnerin hat der Anmeldung auf Grund der fiir
gleiche Varen eingetragenen Warenzeichen 444 231 ("Sonnen"-
Conserven) und 444 996 (Bild einer Sonne mit der Inschrift
"Marke Sonne") widersprochen.

Die Priifungsstelle hat die Ubereinstimmung der Zei~-
chen verneint, der 2a-Beschwerdesenat des Deutschen Patent-
amts hat sie bejaht, das Bayerische Vertwaltungsgericht in
Miinchen hat sie auf die von der Anmelderin erhobene Anfech-
tungsklage hin verneint und das Bundespatentgericht, auf
das die Sache nach dem 6. Uberleitungsgesetz iibergegangen
ist, hat sie schlieSlich wieder bejcht und das entgegen:
stehende Urteil des Verwaltungsgerichts aufgehoben; da
das Bundespatentgericht in der Begriindung seiner Entschei-
dung von der Beurteilung ahgewichen ict, die der Bundesge-
richtshof seinem Urteil in dem #hnlich liegenden Rechts-
streit der Widersprechenden gegen die Inhaberin des Zei-
chens SUNPEARL zugrunde gelegt hat (GRUR 1960, 1%0 ff),
hat es die Rechtsbeschwerde zugelessen, um eine einheit-
liche Rechtsprechung 2zu sichern.

Zur Begriindung seiner Entscheidung hat das Bundes-
patentgericht ausgeftihrt, es erscheine ihm nicht im minde-
sten zweifelhaft, daB beachtliche Teile derjenigen deut-
schen Verkehrskreise, die als Abnehmer der Vleren der An-
meldung in Betracht kommen, das angemeldete Zeichen in der
Bedeutung "sonnensiiB" ohne weitere -berlegung cu erfassen
imstonde scien. Da die Vervendung fremdsprachiger Bezeich-
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nungen durch deutsche Unternehmen auch im Inlande nichts
Umgevishnliches mehr sei, miisse unbedenklich angenommen
werden, dafl das angemeldete Zeichen an sich geeignet sei,
im Verkehr die irrige Vorstellung hervorzurufen, es hand-
le sich bei den Waren der Anmeldung um Erzeugnisse des-~
selben Geschédftsbetriebes, der sich der "Sonnen"-Zeichen
bediene; mindestens sei es moglich, daf aus dem Neben-
einanderbestehen der Zeichen auf geschéftliche Bezie-
hungen zwischen beiden Firmen geschlossen werde. Ob Riick-
schliisse dieser Art in einem zeichenrechtlich erheblichen
Unfange zu befiirchten seien, hiinge wesentlich von dem
"Rang" ab, der dem Gegenzeichen zukomme. -

Bei Priifung dieser Frage stellt sich die angefoch-
tene Entscheidung auf den Standpunkt, die Gegenzeichen
seien nicht von Haus aus schwache Zeichen. Zviar konne, so
filhrt sie aus, das Wort "Sonne" auch als Himveis auf die
BEinwirkung der Sonne beim “Réifevorgang von Obst gedeutet
werden; gleichwohl liege darin doch ein durchaus phanta-
gievoller Hinweis, der eine gewisse Uberlegung erfordere,
um Uiberhaupt erkannt zu werden. Zeichen aber, die erst
mittels einer Gedankenkette eine Bezielung zur Viere er-
kennen lieflen, ktnnten nicht als von Heus aus schwach
angesehen werden.

Auch vom sog. Rollenstand her gesehen gelte das-~
selbe. Zwei fiir Obstkonserven eingetragene Werenzeichen
(Nr. 623 926 und 627 158) seien hinsichtlich dieser Va-
ren nach der hier streitigen Anmeldung geldscht worden
und deshalb nicht mehr zu beriicksichtigen. Des Zeichen
"Sunkist" (Nr. 389 211) sei nur fiir Zitrusfriichte ge-
schiitzt; dcher bleibe als fir einechlﬁgige.Waren einge-~
tragenes Drittzeichen nur die IR-Marke 109 345 SUNPEARL.

Die "Benutzungslage" zeige ebenfalls ein sehr
glinstiges Bild; fiir gleiche Waren werde kein Sonnen- oder
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Sun-Zeichen benutzt. Unter dem Zeichen SUNPEARL wiirden nur
Spargelkonserven vertrieben. Das nur fiir Zitrus-Friichte
eingetragene Zeichen "Sunkist" konne ebenfalls nicht ent-
gegengehalten werden. Soweit dieses fiir Konserven ver-
wendet werde, bemithe die Widersprechende sich noch um
Abwehr; es gehe grundsédtzlich nicht an, "willkiirlich be-
nmutzte Zeichen, die sich der Priifung im Anmelde- und Vider-
spruchsverfahren nicht oder nicht abschlieBlend unterzo-
gen" hiétten, gegenilber einem alten und langjidhrig benutz-
ten Zeichen als schwiichende Zeichen zu beriicksichtigen.
Solange die Widersprechende in diesem Abwehrstreit nicht
endgililtig unterlegen sei, miisse deshaldb das Zeichen
"Sunkist" als nicht vorhanden angesehen vierden. Dasselbe
gelte beziiglich anderer Sonnen~ oder Sun-Zeichen; es ge-
niige die Noglichkeit, daB der Widersoprechenden die Abwehr
dieser Zeichen in absehbarer Zeit gelinge, so z. B. durch
Verdrdngung vom Merkt; das sei nicht ausgeschlossen. Dann
aber miisse sich, wenn bei gleichen Viaren ein neues Sonnen-
Zeichen aufitrete, den Abnehmern die Vermutung geradezu auf-
" dréngen, es handle sich um ein weiteres Zeichen der Vider-
sprechenden oder um ein Zeichen einer mit ihr geschiiftlich
verbundenen Firma. Entgegen der Auffassung des Bundesge-
richtshofs sei zur Bejahung der Verwechslungsgefahr keine
nach Umfang und Intensitédt besonders ausgepridgte Verkehrs-
geltung der Widerspruchszeichen notwendig. Es geniige, daB
diese dem Publikum bekannt seien; dies sei besonders fiir
Norddeutschland festgestellt worden. Die dem Sunpearl-
Urteil zugrunde liegende Feststellung, nur ein geringer
Teil der Verbraucherinnen neige deczu, aus einem Sun-~
Zeichen eine gedankliche Briicke zu den Gegenzeichen zu
schlagen, konne fiir den vorliegenden Fall nicht iibernom-
men vierden, weil diese Feststellung cuf Erhcbungen “beruhe,
die schon mehrere Jahre zuriickliigen; auch hétten seither
weitere Bevblkerungskreise englische Sprachkenntnisse cr-



worben und es wilrden englische Varenbezeichnungen in stei- -
genden MaBe verwendet; infolgedessen wiirden solche Kenn-
zeichnungen jetzt besser verstanden und kritischer gewiir-
digt. AuSerdem sei nicht nur auf Hausfrauen, sondern auch
auf alleinstehende Personen und Angestellte von GroBSver-
brauchern sbzustellen. SchlieBlich sei in der Sunpearl-
Entscheidung nicht der nach Rollenstand und Benutzungs-
lage ungeschméilerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
zelchen Rechnung getragen ‘viorden.

Diese Begriindung vermag den Angriffen der Rechts-
beschwerde nicht standzuhalten.

I. Die Rechtsbeschwerde legt die angefochtene Entschei-
dung dahin aus, sie bejahe die Zeicheniibereinstimmung nur
in Gestalt der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, Es
ist richtig, daf die Entscheidung an mehreren Stellen der
Begriindung ausfiihrt, es sei eine Ahnlichkeit der Vergleichs-
zeichen gegeben, die .fiir einen nicht unerheblichen I'eil der
beteiligten Verkehrskreise den SchluB nshelege, die mit |
ihnen bezeichneten Waren stammten zwar aus verschiedenen,
aber durch wirtschaftliche oder sonstige Beziehungen mit-
einander verbundenen Unternehmen. Es kann dahingestellt
bleiben, ob das Bundespatentgericht diese Ausfiithrungen

nur als zus#dtzliche Begriindung angesehen wissen wollte

und in erster Linie schon das Vorliegen einer unmittelba-
ren Verviechslungsgefahr bejcht hat. Denn auch insoweit
konnte seine Entscheidung, wie noch auszufiinren ist, nicat
aufrechterhalten werden; da ferner die Sache im ¥alle der
Aufhebung ohnehin an das Bundespotentgericht zuriickzuver-
weisen ist, erscheint es deshaldb zweckmidfig, schon mit
Riicksicht auf die von der Rechtsbeschwerde geiiufevte Auf-
fassung vorab klerzustellen,. in welchem Rzhmen das Beschwer-
degericht im Viderspruchsverfahren iiberhaupt berufen ist,
die Frage der Verwechslungsgefehr zu priifen.



Die Rechtsbeschwerde greift insoweit den Standpunkt
der angefochtenen Entscheidung nicht grundsiitzlich an; sie
nilt das Bundespatentgericht im Widerspruchsverfahren ofien-
bar fiir kompetent, auch die Frage der Verwechslungsgefahr
im weiteren Sinne zu priifen, Sie riigt aber, daB das Bundes-
patentgericht im gegebenen Falle bei der Priifung der soge-
nannten "Benutzungslage", die fiir die Beurteilung der
fraglichen Form der Verwechslungsgefahr von erheblicher
Bedeutung ist, zu Lasten der Anmelderin auf halbem Wege
stehengeblieben sei; es habe ndmlich den Sachverhalt nicht
nach der Richtung hin aufgeklédrt, ob die im Rahmen der
Abstandslehre dem V/iderspruchszeichen entgegengehaltenen
weiteren Sun-~Zeichen tatsdchlich benutzt werden; statit
dessen habe es sich insoweit mit luSerungen iiber diz mut-
maBliche Entwicklung begniigt. Auflerdem hebe es infolge
Verletzung seiner Aufklidrungsvflichi auch den Vortrag,
das Zeichen SUNPEARL werde fir Spargelkonserveh benutzt,
dahin miSverstanden, es werde nur hierfiir benutzt; tat-.
sdichlich viirden aber unter diesem Zeichen grofBle Mengen von
Dosenfriichten und getrockneten Priichten im Bundesgebiet
vertrieben.

1., Der vom Bundesvatentgericht in der angefochtenen
Entscheidung hinsichtlich seiner Priifungszustindigkeit ein-
genommene Standpunkt, wonach es auch eine Verwechslungs-
gefahr im weiteren Sinne beriicksichtigen kann, stellt nur
eine Folgerung aus dem seit léngerer 2eit im Eintragungs-
verfahren vor dem Deutschen Patentamt mehr und mehr zur
Geltung gebrachten Grundsatz dar, daB bei Priifung der
Zeicheniibereinstimmung auch der Wettbewerbstatbestand
zu beriicksichtigen sei, {iir dessen Beurteilung die tat-
sdchliche Benutzung nementlich des Widerspruchszeichens
von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (s. schon Hagens,
Warenzeichenrecht 1927 § 5 Anm. 3 Abs. 2; DPA PNZ 1953,

120 und 405). Dieser Grundsatz ist namentlich zum Schutze



besonders stark benutzter, im Verkehr bekannter Zeichen
gegen die Neuanmeldung von Warenzeichen entwickelt wor-
den, die nicht als solche mit dem Widerspruchszeichen
verwechselbar sind, sondern vom Verkehr zwar als ab-
weichende Zeichen erkannt, aber als Abwandlungen des
bekannten Widerspruchszeichens durch dasselbe Unternehmen
aufgefaBt werden konnen (vgl. z. B. DPA GRUR 1955, 154;
1954, 468; BPatGerE 1, 198, 199; 201, 203; 205, 208;
Busse, Warenzeichengesetz, 3. Aufl, § 5 Anm. 7 B a Abs, 4
und § 31 Anm. 3 A II).

Soweit feststellbar, bezieht sich die Ubung der
Erteilungsbehtdrde, die Benutzungslage zu beriicksichtigen,
jedoch nur auf die Frage der Verwechslungsgefahr im enge-
ren Sinne, insbesondere darauf, ob der Verkehr in dem an-
gemeldeten Zeichen ein veiteres (Serien-)Zeichen, ein
modernisiertes oder abgekiirztes Zeichen desselhen Unter-~
nehmens erblicken kann. Soveit in der angefiihrien Recht-
sprechung hierfiir der Ausdruck "mittelbare" Verwechs~
lungsgeiahr oder "mittelbare Verwechselharkeit" (Busse
aa0) benutzt wird, hendelt es sich danach - im Sinne des
Sprachgebrauchs des Bundesgerichtshofs - gleichwohl um
Verwechslungsgefahr im engeren Sinne (BGH GRUR 1957, 281
- Karo-As). Fir die Fidlle der Verwechslungsgefahr im viei-
teren Sinne, in denen nur der Anschein erveckt wird, swi-
schen den Unternehmen der beiden Zeicheninhaber besténden
besondere Beziehungen oder Zusammenh#nge, ist die Kompe~
tenz der im Eintragungsverfahren beteiligten Behsrden
bzw. Gerichte zur Beriicksichtigung auch im Viiderspruchs-
verfahren dagegen umstritten, Die eine Ansicht geht dzahin,
es handle sich in diesen Féllen nicht mehr um einen zei-
chenrechtlichen Tatbestand, der deshalb von dem Begriff
der Zeichentibereinstimmung (§ 5 V2G) nicht mehr gedecrt
werde; es bediirfe einer Beriicksichtigung dieser Art der




Verwechslungsgefahr auch gar nicht, da dem unterlegenen
Anmelder der Rechtsbehelf der Klage aus § 6 Abs. 2 W2G
auf Bewilligung der Eintragung zur Verfiigung stehe;
schlieBlich sei auch auf die Eigenart des patentamt-
lichen Eintragungsverfahrens Riicksicht zu nehmen, das
von der Priifung solcher nicht einfach feststellbearer
Tatbestinde freigehalten werden miisse (Miosga, 114 1956,
337, 343 £f; 392 ff; 852, 865; zust. Busse aal). Den-
gegeniiber veist Tetzner (Varenzeichenrecht § 5 Anm. 44)
darauf hin, da8 in der Rechtsprechung der Gerichte die
Verwechslungsgefahr in weiteren Sinne seit langem auch
im Rahmen der rein zeichenrechtlichen Ldschungsgriinde
beriicksichtigt werde und ihre Nichtbeachtung im Viider-
spruchsverfahren nicht in der Linie der Rechtsprechung
des Patentomts liege, den wettbewerblichen Tatbestand
noch Moglichkeit zur Geltung zu bringen (ebemnso Baumbach/
Hefermehl, Vettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 8. Aufl,

Anm. 9 zu § 5 Wz@). ‘

Der Senat schliefit sich der letzteren Ansicht an
und billigt daher die Ausfiihrungen der angefochtenen
Entscheidung in diesem Punkte. TFiir diese Ansicht spricht,
da die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne nach bis-
heriger Rechtsprechung auch zeichenrechtlich zum Begriff
der Verviechslungsgefahr gehdrt, so daB bei Verwendung fir
gleichariige Waren auch der gzeichenrechtliche Schutz in
Betracht kommt. Auch kann nicht anerkannt werden, daB die
Berticksichtigung dieser Porm der Verwvechslungsgefahr zu
einer eingehenderen Befassung mit der Benutzungslage zvin-
ge, als sie bei Beriicksichtigung der unmittelboren Ver-
wechslungsgefohr, nanentlich in Gestalt der Betriebsver-
viechslungsgefohr, auch im Eintragungsverfahren ohnehin
bereits stattfindet. Fiir die Beriicksichtigung jeder Axr%
von Verwechslungsgefahr spricht schlieflich auch, daB da-



mit die besondere Sachkunde einer zentralen Behtrde und
eines entsprechenden Gerichts auf dem Gebiete der Beur-
teilung solcher Fragen schon im Rahmen des Eintragungs-
verfahrens. nutzbar gemacht wird.

2. Um das auf rasche Erledigung einer Vielzahl von
Anmeldungen angelegte patentamtliche Eintragungsverfahren
nicht ungebiihrlich zn belasten, ist der Grundsatz der Be-
riicksichtigung der Benutzungslage bisher nicht dahin ver-
standen worden, der wettbewerbliche Tatbestand miisse von
der Eintragungsbehirde nach jeder Richtung hin voll auf-
geklirt verden; man befiirchtete,die dazu vielfach erfor-
derlichen Ermittlungen wiirden den Rahmen des Eintragungs-
verfahrens einschliilich des Vidersvruchsverfahrens
sprengen; diese Verfahren seien zwar vom Grundsatz der
Amtsermittlung beherrscht, sollten aber nach dem erkenn-
baren Willen und Zusammenhores dzs Sessises mbglichst rascl
und ohne umfengreiche Beweiserhebungen durchgefiihrt werden;
andernfalls verfehlten sie :ihren Zweck (DPA PlZ 1959, 114,
120 - Ingelheim; Miosge, MA 1955, 337, 540; 852, 866;
Busse, MA 1955, 603, 611). Im wesentlichen bedeutete der
bezeichnete Grundsatz daher bisher nur, das Patentamt konne
nicht gehalten sein, vor einer ohne vieiteres ersichtlichen,
gseiner besonders fachkundigen Beurteilung ohne weitere un-
stéindliche Ermittlungen zuginglichen wetibevierblichen Sach-
lage, namentlich vor einer ihm bekannten Verkehrsgeltung
des Viderspruchszeichens, seine Augen zu verschlieflen.

Die angefochtene Entscheidung befaBt sich nicht
mit der PFrage, ob diese Amtsiibung auch nach Inkrafttre-
ten des 6. Uberleitungsgesetzes vom 23, Midrg 1961 (BGBl
S. 274) aufrechterhalten werden kann. Nach § 13 Abs. 3
VZG in Verbindung mit §§ 41 b Abs. 1, 41 h PatG hat das
Patentgericht im Beschwerdeverfahren den Sachverhalt von
Amts viegen zu erforschen und nach seiner freien, aus den
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Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen Uberzeugung zu
entscheiden. Es kann dahingestellt bleiben, ob die sog.
Benutzungslage zu den hiernach von Amts wegen in jedem
Einzelfalle zu ermittelnden Entscheidungsvoraussetzungen
gehort, oder ob es in Anbetracht der Absicht des Gesetz-
gebers, durch dic im 6. Uberleitungsgesetz enthaltene
Regelung "moglichst keine Anderung der nach allgemeiner
Auffassung bewdhrten bisherigen Verfahren" eintreten zu
lassen (Begr. z. Reg. Entvurf, Bd. 1 der Materialien zum
6. UG, S. 8), vertretbar ist, die Benuizungslage nur dann
zu beriicksichtigen, wenn sie ohne eingehende Ermittlungen
beurteilt werden kann, sonst aber im Eintragungsverfahren
unberiicksichtigt zu lassen. Wenn das Patentigericnt die
Benutzﬁngslage heranzieht, muB8 es sie nidmlich bei der
jetzigen Gesetzeslage in vollem Umfange beriicksichtigen
und es darf sich bei Priifung der Benutzungslage ferner
nicht mit Vermutungen iiber die wahrscheinliche kiinftige
Entwicklung begniigen. Die Notwendigkeit gleicher Beriick- .
sichtigung des beiderseitigen Vorbringens zur Benutzungs-
lage folgt schon aus der Natur des VWiderspruchsverfahrens,
das einen privatrechtlichen Streit um die Berechtigung des
Viiderspruchs zum Gegenstiand hat. In diesem Streit muB nach
rechtsstaatlichen Grundsitzen das fiir eine einheitlich zu
beurteilende Frage Vorgetragene fiir beide Parteien nach
gleichen Verfahrensgrundsitzen behandelt werden. Etwas
anderes ktnnte nur gelten, wenn der durch ungeniigende Be-
riicksichtigung ihres Vorbringens beschwerten Partei die
oglichkeit zu Gebotesstidnde, dieses Vorbringen in einem
anschlieflenden. Verfahren mit der Wirkung zur Geltumg zu
bringen, daB die ihr nachteilige Entscheidung iiber den
Viderspruch beseitigt wiirde. In einem solchen Falle hat
das Gesetz veispielsweise fiir das Zintragungsverfahren
die FPriifung des Tatbestandes der Tiuschung (§ 4 Abs. 2
Nr. 4 VZG) durch Beschriénkung auf den Fell der "Zrsicht-
lichkeit" freier gestaltet und zum Ausgleich dafiir die
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entsprechende Ldschungsklage mit voller Nachpriifungsmig-
lichkeit vorgesehen (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 W2G). An einer
solchen Moglichkeit fehlt es aber fiir den im Viderspruchs-
verfahren unterlegenen Anmelder, da das ordentliche Ge-~
richt in Streit {iber sein Eintragungsbewilligungsbegehren
(§ 6 Abs. 2 WZG) grundsitzlich an die im Widerspruchsver-
fahren getroffene Feststellung der Zeicheniibereinstimmurg
gebunden ist (BGHZ 37, 107 - Germataler Sprudel). Ob diese
Klage etwa auch dann gegeben sein kbnnte, wenn die Frage
der Benutzungslage im Fintragungs- und Viderspruchsver-
fahren als nicht ohne weitere Ermittlungen kliérbar aus~
driicklich beiseite gelassen worden ist, bedarf keiner
Erorterung, da der Streitfall hierzu keinen AnlaBl dietet.

Die angefochtene Entscheidung viird diesen Grund-
sdtzen nicht gerecht. Die Frage, welches Ma8 von Kenn-
zeichnungskraft dem Widerspruchszeichen auf Grund seiner
Benutzung im Verkehr zukommt, und die weitere Frage, 0%
diese Kennzeichnungskraft durch Romvtrww~ Xhnlisher Zeichen
Dritter geschwidcht ist, lassen sich zvar gedanklich trennen;
sie gehdren aber im =Zrgebnis zusammen, weil iiber die von
ihnen abhéngende Frage der Verwechslungsgefahr nur ein-~
heitlich entschieden werden kann. Der Tatrichter kann sich
infolgedessen iiber die letztere Frage nur dann die in
§ 41 h PatG geforderte Uberseugung bilden, wenn er beide
Vorfragen beantviortet, nicht dagegen, wenn er eine von
ihnen offenlédft. Das beachtet die angefochtene Entscnei-
dung nicht, indem sie dem Vorbringen der Anmelderin ilver
die Benutzung dhnlicher Sun-Zeichen entgegenhiilt, es sei
"nicht ausgeschlossen", daf es der Vidersprechenden ge-
lingen werde, diese Zeichen in absehbarer zZeit vom larkt
zu beseitigen.

Hiervon abgesehen verstoB8t die Beriicksichtigung
des mutmaBlichen Ausganges derartiger zeichenrechtlicher
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Auseinandersetzungen des Widersprachenden mit Dritten
gegen den Rechtsgrundsatz, dal - soweit eine Schwichung
der Kennzeichnungskraft des Viderspruchszeichens in
Frage kommt - der Zeitpunkt der Entscheidung iiber den
Widerspruch maBlgebend ist.

Auch die Ansicht der angefochtenen Entscheidung,
Drittzeichen seien als "willkiirlich benutzt" solange nicht
zu beriicksichtigen, als sie sich einer Priifung im Anmelde-
und Widerspruchsverfahren nicht oder nicht abschlieflend
unterzogen haben, kann nicht gebilligt werden. Der dafiir
angefiihrte Grund, dem Inhaber des Widerspruchszeichens
miisse ein angemessener Zeitraun zugebilligt werden, um
sich solcher schwédchenden Zeichen zu exrwehren, rechitfei-
tigt es nicht, im Viderspruchsverfenren die Frage der Be-
nutzungslage ohne Riicksicht auf eine tatsdchlich gegebvene,
entscheidungserhebliche Benutzung dieser Zeichen zu beant-
worten. Vienn diese Frage gepriit wird, muB8 in sie also
auch einbezogen werden, ob durch rechtmédBfig benutzte
Drittzeichen die Kennzeichnungskraft des Widerspruchs-
zeichens geschwicht ist,

II. Die Rechtsbeschwerdegegnerin meint, die angefoch-
tene Entscheidung sei gleichwohl ohne Riicksicht auf die
Frage der Verwechslungsgefahr im Ergebnis schon deshalbd
auirechtzuerhalten, weil das angemeldete Zeichen eintra-~
@nggcn‘éhig sei; der Beschwerdesenat sei verpflichtet ge-~
wesen, diese Frage zu priifen; dazu verweist die Rechisbe-
schwerdegegnerin auf den Umstand, daB8 die angefochtiene
Entscheidung das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichté
Miinchen aufgehoben und damit die in der iEntscheidung des
~ 2a-Beschwierdesenats des Deutschen Patentamts vom 5. No-
vember 1954 enthaltene Entscheidung wiederherygestellt
habe. Dieser frithere Beschwerdesenat sei nach der stiin-
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digen damaligen Amtsiibung auch zur Priifung der Eintra-
gungsvoraussetzungen nach § 4 WZG berechtigt und ver-
pflichtet gewesen; nach den Uberleitungsbestimmungen des
6. Uverleitungsgesetzes miisse das Bundespatentgericht in
einern solchen Falle alle in der mit der Beschwerde ange-
fochtenen Entscheidung zu priifenden Gesichtspunkte seiner-
seits nachpriifen. Dann aber ergebe sich, daB das angenel.-
dete Zeichen "SUNSWEET" als von den Verbrauchern mit
"sonnensiil" iibersetzte Beschaffenheitsangabe von der

" Eintragung ausgeschlossen sei.

Dieses Vorbringen scheitert jedoch schon daran,
daB absolute Eintragungshindernisse nach § 4 VZG zwar
auch nach Erhebung des VWiderspruchs stets von Amts wegen
zu beriicksichtigen sind, selbst wenn sie sich erst spiter
ergeben, daB diese Priifung aber nicht im.WiderspruchsverJ
fahren stattfindet; Aufgabe des Widerspruchsverfahrens
ist vielmehr lediglich die Erledigung des den Gegenstand
dieses Verfahrens bildenden Widerspruchs; dementsprechend
geht die Entscheidung nicht auf Eintragung oder Versagung
der Eintragung, sondern auf Feststellung oder Verneinung
der Ubereinstimmung. Uber etwa gegebene Eintragungshin-
dernisse muB anschlieflend die Eintragungsbehorde weiter-
hin befinden (Baumbach/Hefermehl aa0 § 5 Anm. 55, 38, %9;
Tetzner da0 § 5 Anm. 20 und 45; Hagens, Varenzeichenrecnt
§ 5 Anm. 10).

I1I. Auch in der Beurteilung der Verwechslungsgefahr
kann der angefochtenen Entscheidung nicht beigetreten
werden; sie verstsBt gegen § 31 WiG.

1. Die angefochtene Entscheidung beriicksicntigt
nicht den vom Bundesgerichtshof in der zweiten Sunpearl-
Entscheidung (GRUR 1960, 130, 133) aufgestellten Setz,



-14-

dafl es zur Annahme einer Gefahr der Verwechslung, nament-
lich im Sinne eines Schlusses auf Beziehungen zwischen

den beide Zeichen verwendenden Unternehmen, im Falle der
Kollision eines Wortzeichens mit einem dasselbe VWort in
einer fremden Sprache enthaltenden Warenzeichen einer
gesteigerten Verkehrsgeltung des Widerspruchszeichens
bedarf. Die Richtigkeit dieses Satzes ergibt sich ein-~

mal aus der Tatsache, daB der bei weitem ilberviiegende

Teil der fiir die hier fraglichen Waren in Betracht kormen-
den Verkehrskreise nicht ilber englische Sprachkenntnisse
verfiigt und schon deshaldb nicht zu einer vom Vortsinn cus-
gehenden gcdanklichen Verbindung zum VWiderspruchszeichen
gelangt.

Weiter wirkt auch bei demjenigen Teil der ange-
sprochenen Verkehrskreise, der den Sinngehalt des fremnd-
sprachigen Bestandteils des angemeldeten Zeichens erfaflt,
der Ubersetzungsvorgang erfahrungsgemis mindestens hermend
auf die Gefahr unbewuBiter Verwechslung.,

SchlieBlich kommt bei dem hier fraglichen "Sonnen"-
Zeichen der Widersprechenden in Betracht, daB sie eine
gerade fiir die fraglichen Waren sehr naheliegende Ideen-
verbindung ansprechen. In diesem Punkte ist die angefoch-
~tene Entscheidung allerdings ganz entgegengesetzter An-
sicht; sie hiélt ein "Sonnen"-Zeichen bei V/laren dieser Ari
fiir einen durchaus vhantasievollen Illinwvecis, der eine ge-
wisse Uberlegung erfordere, um ilberhaupt erkamnt zu ver-
den. In dieser Erwigung vermag der Senat der angefocntenen
Entscheidung jedoch nicht zu folgen. Gerade auch das gehiiuf-
te Auftreten englischsprachiger Somnenzeichen ist ein wei-
teres Anzeichen dafiir, wie naheliegend die Verwendung des
Sonnen-Motivs fiir Obst und Gemiise is%t.
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Die angefochtene Entscheidung irrt insoweit auch
in ihrer Annahme, die in den Rechtsstireitigkeiten iiber
die Zeichen "SUNPEARL" und "SUNDKIST" von Gerichten ge-
troffene Feststellung, nur ein geringer Teil der Ver-
braucher neige dazu, aus einem "“Sun"-Zeichen eine gedank-
liche Briicke zu dem Widerspruchszeichen zu schlagen, beruhe
auf den dort angestellten Erhebungen und kdnne deshalb wvegen
der seit diesen Beweiserhebungen verstrichenen Zeit (seit
1959) und der seither eingetretenen Entwicklung der Sprach-
kenntnisse sowie der Verbreitung auslidndigcher Warenkenn-
zeichnungen im Inland nichti{ mehr zugrunde gelegt werden.
Die genannte Feststellung beruht ndmlich nicht auf dem
Ergebnis der dort eingeholten demoskopischen Gutachten,
sondern auf der allgemeinen Lebenserfahrung.

2. Die angefochtene Entscheidung beruht ferner inso-
fern auf einem Rechtsfehier, als sie vei Priifung und Viir-
digung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchszeichen
eine seit der streitigen Anmeldung eingetretene Steige-
rung der Verkehrsbekanntheit beriicksichtigen will und
damit fur den diesen Zeichen zuzubilligenden Schutzumfang
auf den Zeitpunkt der Entscheidung abstellt; sie fiihrt aus,
die Sonnen~Zeichen der Widersprechenden seien, wie in den
Rechtsstreitigkeiten iiber die beiden erwiihnten Sun-Zeichen
festgestellt vorden sei, einem nicht unerheblichen Teil
der Verbraucher bekannt; inshesondere in Norddeutschlend
treffe das fir 25 v.H. der Hausfrauen zu; das sei ein schr
beachtlicher Teil der Verbraucherkreise.

Hierbei beriicksichtigt die angefochtene Entscheidung
jedoch nicht, daB es fiir die Kennzeichnungskraft des Wider-
spruchszeichens, soweit nichi seine Schwédchung geltend ge-
macht wird, auf den Zeitpunkt der Anmeldung des bekidnmpften
Zeichens und seiner Ingebrauchnahme fiir die Waren der an-
gemeldeten Art ankommt (BGHZ 34, 299, 303 - Almglocke
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= GRUR 1961, 347). Fiir die weitere Behandlung der Sache
wird das Bundespatentgericht bei Beriicksichtigung der
Benutzungslage also, soweit eine besonders starke Verkehrs-
geltung des Vliderspruchszeichens geltend gemacht wird, den
Zeitpunkt der Anmeldung und der Ingebrauchnahme des ange-
meldeten Zeichens zugrunde legen miissen.

I1I. Die angefochtene Entscheidung war hiernach aufzu-
heben und die Sache war zur anderweiten Entscheidung an
das Beschwerdegericht zurilickzuverweisen (§§ 1% Avs. 5 VG,
Al x PatG). Dem Beschwerdegericht war auch die Entschei-
dung iiber die Kosten des Rechtsbescinerdeverfahrens vorgu-
behalten; diese Kosten werden in der abschlieflenden Ent-
scheidung demjenigen Beteiligten aufgzuerlegen sein, der in
der Sache unterliegt; das entspricht jedenfalls fiir das
Rechisbeschwerdeverfahren in Viiderspruchssachen von Be-~
teiligung von zwei Parteien der Billigkeit (§§ 13 Abs. 5
WZG, 41 y PatG).
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