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Im Verfahren iber den Widerspruch-gegen die Eintragung
eines neu angemcldeten Warenzeichens ist grundsétzlich
nicht zu priifen, ob das #ltere Zeichen des Widersprechenden
tatsichlich benutzt wird, insbesondere, ob es als sog.
Vorratszeichen schutzwirdig ist.
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Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die
mindliche Verhandlung vom 25. Juni 1965 unter Mit-
wirkung der Bundesrichter Jungbluth, Pehle, Dr. Sprenk-
mann, Dr. Mésl und ALff

beschlossen:

Dic Rechtsbeschwerde gegen den BeschluBl des
24, Sénats (Warenzeichen-Beschwerdesenats I)
des Bundespatentgerichts vom 8. November 1963
wird auf Kosten des Rechtsbeschwerdefiihrers
zurilickgewicsen.

G riingde:

I. Deor Rechtsbeschwerdefithrer (Anmelder) hat das Zeichen
Agyn fiir Warcen der Klassen 6, 22b und 28 zur Ein-
tragung in dic Warenzeichenrolle angemeldet. Die Rechts-
beschverdegegnerin (Widersprechende) hat aus ihrem friiher
angemcldeten und u.a. fir die Waren "Chemische Produkte
fir photographische Zwecke", sowie "physikalische,
chemische, optische, gcodatische, nautische, elektro-
technische, Vige-, Signal-, Kontroll- und photographische
Apparate, Instrumente und Gerite" eingetragenen Zei-

chen A ginal (Nr. 417 373) Widerspruch erhoben.

Dic Prifungsstelle des Deutschen Patentamts hat die
Uberecinstimmung der Zeichen mit der Begriindung verneint,
der Schutzumfang des seit seiner Anmeldung im Jahre 1929
unbenutzt geblicbenen Widerspruchszeichens sei wegen
dieser Nichtbenutzung und im Hinblick auf die Uberfiillung
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der Zeichenrolle so gering zu bemessen, dall das angemeldete
Zeichen nicht mehr in diesen eingreife; mangels Benutzung
des Viderspruchszeichens konne der Verkehr auch nicht

aus der Ahnlichkeit der Zeichen auf irgendwelche Zusammen -
hénge zwischen ihnen oder ihren Inhabern schlieflen.

Die Vidersprechende hat hiergegen Beschwerde er-
hoben und im Laufe des Beschwerdeverfahrens den Wider-
spruch gegen die Waren "Lichtbilderzecugnisse" zuriick-
gczogen., Sie hat insbesondere vorgebracht, ihr Zeichen
vicrde lediglich zur Zeit nicht benutzt; damit werde je-
doch nicht eingerdumt, dafl das Zeichen bisher nie benutzt

worden sei.

Der Anmelder hat im Beschwerdeverfahren dem
Warenverzeichnis der Anmeldung folgende Fassung ge-
geben:

"Chemische Produkte filir photographische
Zwecke, insbesondere unbelichtete photo-
graphische und kinematographische
Filme, unbelichtete photographische
Platten und Papiere; Lichtbilderzeug-~
nisse; ILichtbild- und Filmgerdéte;
Magnettonb&nder und Magnettondrihte."

- Er steht auf dem Standpunkt, das Widerspruchs-
zeichen sei ein liberaltertes Vorratszeichen; im Wider-
spruchsverfahren miisse gepriift werden, ob diesem noch
cin Rechtsschutzbediirfnis zur Seite stehe.
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Der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts
hat auf die Beschwerde den BeschluB der Priifungs-
stelle aufgehoben, soweit in ihm die Ubereinstimmung
der Zcichen verneint worden ist, und unter Feststellung
der Ubercinstimmung dem angemeldeten Zeichen die Ein-
tragung fir dic Warcen "Chemische Produkte fiir photo-
graphische Zwecke, insbesondere unbelichtete photo-
grapvhische und kinematographische Filme, unbelichtete
photographische Platten und Papiere; Lichtbild- und
Pilmgerdte; Magnettonbinder und Magnettondrihte" versagt.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt
der Anmclder, diesen Beschlufl aufzuheben und die Be-
schwerde der Widersprechenden gegen den Beschlufl des
Patentamts vom 4. April 1962 zuriickzuweisen, hilfsweise,
die Sagche zur nochmaligen Entscheidung an das Bundes-
patentgericht zuriickzuverweisen.

I1. 1. Der Beschwerdesenat fiilhrt aus, es bestehe die
Gefahr, dafl nicht unerhebliche Verkehrskreisc das an-
gemecldcete Zeichen (Agyn) als abgekiirztes Zeichen oder
als Stammzeichen des Widerpruchszeichens (Aginal) auf-
falten, zumal dic Anfiigung der typischen Zeichen-FEnd-
buchstaben "al' hdufig vorkomme. Der Umstand, daBl das
angerneldete Zeichen in Abweichung vom Widerspruchs-
zcichen statt eines "i' an entsprechender Wortstelle
mit cinem "y'" geschricben sei, schlieBe die Gefahr
falscher Riickschliisse des Verkchrs iiber den Hinweis
heider Zeichen auf einen und denselben Geschiftsbetrieb
nicht aus;denn das y vierde in derx deutschen Sprache

31
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vielfach wie c¢in 1 ausgesprochen und beide Buchstaben
wiilrden hiufig gcgenceinander ausgetauscht, ohne da8
der Verkehr dem eince sachlich entscheidende Bedeutung
beimessec.

Dic Gefahr von Verwechslungen aus dem Gesichts-
punkt der Abwandlung cntfalle auch nicht aus dem von
der Priifungsstelle hervorgehobenen Grund, daB das
Widerspruchszceichen im Verkehr nicht benutzt sei; denn
bei Priifung der Verwechslungsgefahr sei davon auszu-
gchen, ob dic Zeichenmy, w ¢ n n sie verwendet wlr-
den, in den beteiligten Verkchrskreisen zu Verwechs-
lungen fiihren konnten. Schliefllich sei nach dem zur
Verfiigung stehenden Material auch nicht fegtzustellen,
daB der den beiden Zeichen gemeinsame Vortstamm
"Agi(y)n" fiir dic hier in Betracht zu ziehenden Varen
infolge Anlchnung an ecine warenbeschreibende Bezeich-
nung kennzeichnungsschwacli oder durch hiufige Verwen-
dung zur Bildung Zhnlicher Zeichen verbraucht sei.

Gegen den hieraus gezogenen Schlufl, die Zeichen
gseien verwechselbar, sind rechtliche Bedenken nicht zu
erhecben.

2. Der Beschwerdesenat bejaht auch die Gleichheit
bzw. Gleichartigkeit der Waren des angemeldeten Zei-
chens und des Widerspruchszeichens, soweit der Wider-
spruch aufrcchterhalten worden ist. Die Rechtsbeschwerde
benéngelt diese Auffassung nur hinsichtlich der Waren
"Magnettongerite und Tonbidnder" und bittet um Priifung,
ob dicsc Waren unter die Warenklasse 22b der im

Jahre 1930 geltenden VWarenklasseneinteilung fallen
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und ob gie ctwa aus diesem Grunde in die Oberbegriffe
"Sprechmaschinen" sowic "Film- und Rundfunkgerdte"
der jetzt geltenden Fassung eingcordnet werden kdnnen.

Der angefochtenc Beschlufl fithrt hierzu aus,
Ilagnettonbinder und Magnettongeridte wiirden nach der
Praxis de¢s Deutschen Patentamts nach Klasse 22b
der Amtlichen Varenklasscneinteilung ausgezeichnet;
sic witden nach der im Jahre 1930 gliltig gewesenen
Fassung der Warcnklasse 22b am cehesten den "elcktro-
technischen" Geridten zuzurcechnen scin; das Warenver-
zcichnis eines #lteren Zeichens, das allgemein ge-
haltcne varenbegriffe einer VWarcenklassce vollstindig
enthalte, nchme an der technischen Fortentwicklung
teil und umfasse auch solche "neuen" Waren, die zwar
nicht ihrer genaucn Bezeichnung, wohl aber ihrem
wesen nach'zu jenen Waren gchdren (2a-Beschwerde-
senat des Deutschen Patentamts vom 6. MiArz 1959, Mitt.
1960, 11; Schliiter, MA 1962, 581, 582). Das sei hier
der Pall, Die in der jetzigen Fassung der VWarenklasse
22b enthaltenen Varcn "Sprechmaschinen" sowie "Film-
und Rundfunkgerite" seien zur Zeit der Eintragung des
Widcrspruchszeichens in dicser Klasse noch nicht auf-
gefiihrt gewescen; unter diesc Oberbegriffce seien die
hier in Betracht kommenden Warcen "Magnettongerdite und
-Lénder" aber heute einzuordnen.

Diese Beurteilung, der die Rechtsbeschwerde im
einzelnen nichts entgegensetzt, kann aus Rechtsgriinden
nicht beanstandet werden; insbesonderec ist der ange-
fochtenen Entscheidung darin beizutreten, daB das Wa-
renverzeichnis cines #dlteren Zeichens, das allgemein
gehaltene Warenbegriffe einer Warenklasse vollstén-
dig centhdlt, an der technischen Fortentwicklung teil-
nimnt und deshalb auch neue, ihrem Wesen nach zu
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jenen Warcnarten gehorende Varen umfaBt. Ob, wic die
Rechtsbegchwerdegegnerin ausfithrt, Tonbinder aus Kunst-
stoff treffender unter den Begriff der '""chemisch-
clektrotechnischen Geréite" cinzuordnen wiren, kann
hiernach auf sich beruhen.

3 Zu der von der Priifungsstellc bejahten, den An-
laf3 zur Zulassung der Rechtsbeschwerde bildenden Haupt-
frage, ob der Schutzbereich des Widerspruchszeichens

im patentamtlichen und patentgerichtlichen Widerspruchs-
verfahren deshalb als unter dem "normalen'" Schutzbe-
rcich liegend angesehen werden kann, weil das Wider-
spruchszeichen nach den eigenen Angaben der VWider-
sprcechenden jedenfalls zur Zeit nicht benutzt wird

und nach den Behauptungen des Anmelders ein iiberalter-
tes Vorratszeichen darstellt, fithrt der Beschwerde-
senat aus: Auch einem Vorratszeichen miisse ohne Riick-
sicht auf sein Alter im Widerspruchsverfahren grund-
sidtzlich der Schutzbereich eines nicht benutzten Zei-
chens zugebilligt werden, d.h. der Schutzbereich,

der sich ergebe, wenn s@mtliche fir gleiche oder
gleichartige Yaren friiher angemcldete Zeichen berilick-
sichtigt werden, die in den Ahnlichkeitsbereich der

zun Vergleich stchenden Zeichen fallen., Der Einwand,
das V/iderspruchszecichen eei nicht benutzt und der auf
das Zcichen gestiitzte Widerspruch stelle eine mifB-
briuchliche Rechtsausiibung dar, sei blirgerlichrecht-
licher bzw. allgemein wettbewerbsrechtlicher Natur und
dechald im VWidecrspruchsverfahren nicht zu beachten.
Secine Berilicksichtigung wiirde der gesetzlichen Zustén-
digkeitsvertecilung zwischen Patentamt und den fir die
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Entscheidung bilirgerlichrechtlicher Streitigkeiten
zustédndigen Zivilgerichten widersprecchen; das Patent-
gericht sei lediglich zur Uberpriifung der vom Patent-
amt erlasscncn Verwaltungsakte berufen. Auch die in

§ 6 Abs. 2 WZG vorgeschene Eintragungsbewilligungs-
klage sei nur verstiédndlich, wenn mit ihr Griinde gel-
tend gemacht werden konnten und sollten, die im pa-
tentamtlichen Viderspruchsverfahren noch keine Berlick~
gichtigung gefunden haben., Die gegenteilige Auffassung
viirde zu einer unertridglichen Uberschneidung der beider-
scitigen Zustidndigkeiten und zu einer erheblichen Uber-
lastung des Patentamts und Patentgerichts filhren. Der
Standpunkt, daf im Widerspruchsverfahren der Frage

der Pechtsbestindigkeit des Widerspruchszeichens nicht
nachgegangen werden konne, habe auch der bisherigen
Praxis zugrundc gelegen (Kaiserl. PA MuW XIII, 334;

RPA B1fPMZ 1922, 148; 193%1, 80; RG BLfPMZ 1933, 38;
BPatGerE 1, 203 und 211).

‘Die Rechtsbeschwerde hdlt demgegeniiber den von
der Priifungsstclle eingenommenen Rechtsstandpunkt fiir
den richtigen. Auch im Viderspruchsverfahren miisse
die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gepriift wer-
en (BGHZ 39, 266, 270 - Sunswecet). Im Streitfall habe
ohnc geitraubende Ermittlungen schon auf Grund der
eigenen Angaben der Vidersprechenden festgestellt wer-
den konnen, dafl das Widerspruchszeichen nicht benutszt
werde; in einen solchen FPalle stehe der Berilicksich-
tigung der "Benutzungslage" kein Bedenken entgegen,
und es cntfalle auch ein schutzwiirdiges Interesse des
Zeicheninhabers an aem Widerspruch; dies habe hier
besonders deshalb zu gelten, weil seit Eintragung des
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Vliderspruchszeichens fast 30 Jahre verstrichen seien.

Dem angefochtenen Beschlufl ist beizutreten. Der
gegeniiber einer Zeichenanmeldung cerhobene Widerspruch
hat nach § 5 Abs. 4 WZG lediglich die frihere Anmel-
dung cines libereinstimmenden Zeichens (§ 31 WZG) fiir
gleiche oder gleichartige Waren zur Grundlage. Ob dem—
nach die Pragec der "Rechtsbestidndigkeit" des VWider-
spruchszeichens im Widerspruchsverfahren, gleichgliltig,
unter welchem Gesichtspunkt sie aufgeworfen wird,
unter allen Unmstidnden auszuscheiden hat, kann fir den
vorliegenden ¥all dahingestcllt bleiben. Jedenfalls
konnen Zulidssigkeit und Begriindetheit des zeichenrecht-
lichen VWViderspruchs nicht damit in Zweifel gezogen vier-
den, dafl das Widerspruchszeichen tatsidchlich nicht be-
nutzt wird; denn nach dem deutschen Warenzeichenrecht
gtellt die Benutzung des Varenzcichens keine Voraus-
getoung fir die Rechtswirksamkeit seiner Eintragung
odcr seines Tortbestandes dar (BGHZ 32, 133, 138 -
Dreitannen = GRUR 1961, 33, 35, fiir Abwehrzeichen;

GRUR 1963, 533 unter 3 - Windboy -, fiir Vorratszeichen).
Der Umstand, daB das als Grundlage des Widerspruchs die-
nende Varcenzeichen nicht benutzt ist, kann allerdings
unter auBlerzcichenrcchtlichen, namentlich unter wettbe-
werbsrechtlichen Gesichtspunkten Bedeutung haben und
dazu fillhren, daB ein schutgwiirdiges Intercasce des Zei-
cheninhabers und damit auch das Recht, Dritten auf
Grund des Zeichens entgegenzutreten, verneint wird.

Das patentamtliche und patentgerichtliche Widerspruchs-
verfahren ist jedoch nicht der Ort, wo einem derartigen
Linwand Rechnung getragen werden kann. Das ergibt sich
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aus dem Zusammenhang des Gesetzes. Nach § 6 Abs, 2 WZG
bleibt dem im Widerspruchsverfahren unterlegenen An-
melder die ldglichkeit, vor dem ordentlichen Gericht
auf Einwilligung in dic Eintragung Klage zu erheben;
diese Klage wahrt den Rang der urspriinglichen An-
neldung (§ 6 Abs, 2 Satz 3 WZG); mit dieser Klage kann
der Anmelder dicjenigen materiellrechtlichen Griinde
gceltend machen, mit denen er im Widerspruchsverfahren
nicht gehort werden konnte (vgl. dazu Busse, WZG,

3, Aufl., § 6 Anm. 6). Diese Verteilung der Aufgaben
und Zustiéndigkeiten auf das Patentamt (Patentgericht)
und dice ordentlichen Gerichte ist sachgemidB und fir
das Viarenzeichenrcecht kennzeichnend (BGHZ 37, 107, 111);
sic war auch vom Gesctzgeber aus wohlerwogenen Griinden
so gewollt, um die Stellung des dlteren Zeicheninhabers
gegenitber dem Versuch cines Eingriffs in seine Rechte
zu verstirken (Begriindung zum Entwurf eines Gesetzes
zum Schutz der Warenbezeichnungen, B1fPMZ 1894/95

S. 22, 3%) und dic Zusténdigkeit zwischen Patentamt
und Gerichten méglichst zweckentsprechend und klar
abzugrenzen (Bericht der XII. Kommission iiber den Ent-
wurf ecincs Gesctzes zum Schutze der Warenbezeichnungen,
aa0. S. 41, 45).

Da dic Eintragungsbewilligungsklage hiernach ge-
cignet erscheint, dic Intercssen des Anmelders hin-
reichend zu wahren, bestceht auch kein unabweisbares
pralitisches Bediirfnis, dic Tatsache der Nichtbenutzung
des Viderspruchszcichens berecits im Widerspruchsver-
fahren zur Geltung zu bringen. Vielmehr wire umgekehrt
zu beflirchten, daB das auf die Frage der Zeicheniiber-
cinstimmung beschrénkte YWiderspruchsverfahren bei Zu-
lassung des Zinwvandes der Nichtbenutzung des Widerspruchs-—
scichens in ciner dem Zweck dieses Verfahrens zuwider-
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laufcenden Veisc ausgeweitet und verzodgert werden wiirde;
denn zur Beantwortung der Frage, ob mangels Benutzung
ein schutzwiirdiges Interessc des vWidersprechenden an
der Geltendmachung scines Zcichenrcechts gegenitber dem
Annmelder angzucrkennen ist, bedarf es der umfassenden
Heranzichung des gesamten Wettbewerbstatbestandes

(BGHZ 32, 133, 140), dic dem ordentlichen Rechtsstreit
vorbehalten bleiben mull,

aus dem Vorhergchenden folgt, dafl mit dem Hinweis
auf das Fehlen der Zcecichenbenutzung auch nicht etwa
der verfahrensrechtliche Einwand begriindet werden kann,
das allgemeine Rechtsschutzinterosse fiir den Vider-
spruch seci nicht gegeben. Dies gilt scelbst dann, wenn
sich ohne wviciterc Priifung feststecllen lieBle, daB das
Viderspruchszeichen nicht benutzt wird, denn aus der
bloBen Tatsache, daBl diescs Zeichen nicht benutzt
wird, wiirde sich, wic bereits hervorgechoben, noch
nicht ergeben, daB cin schutzwiirdiges Intercsse des
Inhabers an der Aufrechterhaltung und spidteren Benutzung
des Zeichens nicht bestehe,

An diescr Beurteilung #ndert es schlieBlich auch
nichts, daB in der Rechtsprechung bisher noch offen
geblicben ist, obder Widersprechocende
unter bestimnmten Voraussetzungen im Widerspruchsver-
fahren mit scinem Vorbringen zu hdoren ist, dag Vider-
spruchszeichen sei in besonders starkem MafBle benutzt
und vieisce deshalb cine groBerc Kennzeichnungskraft auf,
als bei Priifung von Widerspriichen im allgemcinen zu-
grunde zu legen ist (vgl. BGHZ 39, 266, 271 - Sunswveet;
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BGHZ 42, 307, 310 - derma); denn die Frage, ob ein
Zeichen im Verkchr stark durchgesetzt ist, kann sehr
wohl bei dem Patentgericht bzw. Patentamt offenkundig
sein, und cs wdre wenig sinnvoll, diesem Umstand bei
der Entscheidung iiber den ¥Widerspruch unbeachtet zu
lassen. Dic Frage aber, ob beli einem nicht benutzten
Zcichen cin schutzwirdiges Intercesse an der Aufrecht-
crhaltung anzunchmen ist, kann immer nur unter Beriick-
sichtigung der Bediirfnisse des Zeicheninhabers und erst
nach Feststellung der konkreten Verh#ltnisse seines
Unternchmens beantwvortet werden. Von der Feststellung
derartiger Tatbestinde muB das Widerspruchsverfahren
scinem Sinn und Zweck cntsprechend frei gehalten
blciben. In der Beriicksichtigung einer offenkundigen
starken Verkchrsdurchsetzung des Widerspruchszeichens
schon im Vidcrspruchsverfahren wirde ferner auch des-
halb kein YWiderspruch zu dem im vorliegenden Fall ein-
genommenen Standpunkt und insbesondere auch keine un-
zuldsoige ungleiche Behandlung der beiden Verfahrens-
beteiligton liegen, weil § 6 Abs. 2 V2G den Anmelder
auf den Weg der Eintragungsbewilligungsklage verweist,
vithrend eine centsprechende klare Zustindigkeitsab-
grensung hinsichtlich dor erstgenannten Frage nicht
gegeben ist,

Aus demsclben Grunde kann die Rechtsbeschwerde
auch mit dem in der miindlichen Verhandlung hervorge-
hobenen Gesichtspunkt keinen Erfolg haben, das Fehlen
zcichens fiihre jedenfalls dann, wenn es sich aus
scinem eigencen Vorbringen ergebe oder sonstwie
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"liquide" dargetan sei, zur Versagung der Eintragung
(BGHZ 41, 187, 193 - Palmolive). Dazu kommt noch,
dafl das Fehlcen des Benutzungswillens zeichenrechtlich
nicht ohnc wieitercg dem Fehlen der Benutzung gleich-
geachtet werden kann.

Nach allcdem kann der Anmelder im Widerspruchs-
verfahren grundsédtzlich nicht mit dem Vorbringen ge-
hort werden, das Viidergpruchszeichen werde nicht be-
nutzt, insbesonderc, ¢g handle sich um ecin aus diesem
Grunde schutzunviirdiges Vorratszeichen., Die von der
Recehtsbeschwerde filir ihren Standpunkt angefiihrten Dar-
legungen in der Sunswecet-Entscheidung, wonach im
WViderspruchsverfahren auch dic Verwechslungsgefahr
in weiteren Sinne zu priifen ist, betreffen nicht
dic hier zu entscheidende Frage.

III. Dic von der Recchtsbeschwerde erhobene Verfahrens-—
riige, der angefochtene BeschluBl sei nicht entsprechend
§ 41 o Pat¢, § 315 ZPO in scinem vollen Wortlaut von
den nitwirkenden Richtern unterschrieben worden,

vicil die Untcerschriften nicht an das HuBerste Ende

der Urschrift gesctzt seien, hat sich durch Nach-
holung der Unterschriften an der genannten Stelle
crlecdigt.

ooy
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IV. Nach dem Vorhergchenden muflite die Rechtsbeschwerde
erfolglos bleciben. Dic Kostenentscheidung beruht auf
§ 13 Abs. 5 Satz 2 ¥W2G, § 41y Abs. 1 Satz 2 PatG.

Jungbluth Pehle Sprenkmann Mosl AlLf
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