Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: ja
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WZG §§ 4, 5, 31
Shortening

Ein allgemeiner Grundsatz des Inhalts, daB bei Waren-
zeichen, die an eine beschreibende Angabe, insbesonderc
an einen Fachausdruck angelehnt sind, mit Riicksicht auf
cin allgemeines Freihaltebediirfnis Verwechslungsgefahren
in Kauf zu nehmen seien, kann nicht anerkannt werden.

An den Leitsatzen der Polymar-Entscheidung (GRUR 1963,
630) wird festgehalten.'

BGH, Beschl. v. 24. November 1965 - Ib 2B 4/64 -~ BPatGer
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Der Ib-Zivilsenat des Bundesgeriohtshofés hat auf
die miindliche Verhandlung vom 24. November 1965 unter

Mitwirkung der Bundesrichter Jungbluth, Pehle, Dr. Sprenk-

mann, Alff und Dr. Simon
beschlossenﬁ

Die Rechtsbeschwep&o.gegen_den 3eséhluﬁ~
des 25. Senats (warenzeichen—Beschwerde-
senat II) des Bundespatentgerichts vom

23. Januar 1964 wird auf Kasten der Rechts~_
beschwerde:uhrerln zurﬁckgewleaen.

I. Die beschwerdefiihrende Anmelderin hat das Vort-
zeichen "Shorta" zunéchst fiir ®ier, Milch, Butter; Kése,
Margarine, Speisedle und Speisefette angemeldet und spﬁ~
ter die Anmeldung auf dic Waren "Margarine, Speisedle
und Speisefette" beschrinkt. Die VWidersprechende hat
aus ihrem &lteren, fiir dic gleichen Waren eingetragenen
Zeichen "Schorting" (Nr. 712 652) Widerspruch erhoben.
Diec Priifungsstelle des Deutschen Patentamts hat die Uber-
einstimmung der beiden Zeichen festgestellt und die Ein-
traguhg versagt. Dic hiergegen ceingelegte Begchverde
der Anmelderin ist vom Warenzeichen-Beschwerdescnat des
Bundespatentgerichts guriickgewiesen worden.
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Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die
“Anmelderin,

den angefochtenen BeschluB8 aufzuheben und die
Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung
an das Beschwerdegericht zuriickzuverueisen. . .

II. 1. Das Bundespatentgericht tritt zundchst der
Prifungsstelle darin bei, daf dic beiderseitigen Zeichen
in klanglicher Hinsicht verwechalungsfihig seien, weil
dic vilbengleichen Worter in ihren zumeist betonten
Wortanfingen “Schort" bzw. "Shdrt“‘ﬁbereinatimmten und
die Abweichungen am unbetonten Wortende unauffﬁllig blie-
ben. Dies werde auch von der Anmelderin nicht bezweifelt.
Das Bundespatentgericht verneint sodann dié_Frage,’bb dic
Gefahr von Verwechslungen aus snderen Griinden auszuschlics-
sen sci: Zwar gebe das Widerspruchszeichen in nur wenig
verkiirzter Form klanglich das angelsachSiSQhe Viort
"shortening" wieder, .das bestimmte Backfette, insbeson-
dere solehe aus pflanzlichen Erzeugnissen bezeichne; doch
sci die Bedeutung dieses Wortes unter den beteiligten Ver-
kehrskreisen, zu denen auch diec Verbraucher z#hlten, nicht
allgemein bekannt, so daB mindestens eine beachtliche Min-
derheit des beteiligten Verkehrs die warenbeschreibende
Be@eutung des Vortteiles "S(c)hort" nicht zu erkennen ver-
moge und daher der Gefahr vbn Verwechslungan unterliege;
Drittzeichen mit dem Bestandteil vS(c)hort" seien auf dem
einschligigen Warcngebiet nicht festzustellen.

2. Diese Ausfithrungen lassen einen Rechtsirrtum nicht
erkennen. Zur Amnahme der Verwechslungsgefahr geniigt es
nanentlich, daf ein nicht unbeachtlicher Teil des Ver-~
~ kehrs dieser Gefahr ausgesctzt ist. Die Verwechslungsge-
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fahr kann bei den hier sich gegenilber stehenden Zeichen
auch nicht ctwa mit der von der Rechtsbeschwerde ange-
stellten Erwdgung verneint werden, der den beiden Zeichen
gemeingame Bestandteil seil ein im Verkehr bekannter
Eleméntarbegriff der englischen Sprache, und die Verwen-
' dung'eines solchen Begriffs kbnne angesichts der vtllig
unterschiedlichen Endungen nicht zu Verwechslungen fiihren.
Der Umstand, daf ein Wortteil in ciner Fremdsprache eine
dem inl@ndischen Verkehr bekannte Bedeutung hat, besagt
fiir sich allein noch nicht, daB dieser Wortteil als Be-
standteil eines inl#ndischen Warenzeichens kénnzeichnungsf
gchwach ist und bei der Priifung der Verwéchslungsgefahr
unberiicksichtigt bleiben kann. Dic Rechtsbeschwerde ver—
kennt, daB dies ohne weiteres noch nicht einmal fiir
~deutschsprachige Worte oder Wortteile gelten wiirde, die
dem Verkehr geldufig sind. Auch solche Worte oder Wort-
‘teile kbnnen vielmehr unterscheidungskréftig sein, bei-
spiclsweise, wenn sie in einer vom iiblichen Sprachgebrauch
abweichenden Bedeutung verwendet werden (vgl. BGH GRUR 1955,
481, 482 - Homburger Kinderstube; BGHZ 21, 85, 89 - Spic-
gel), oder wenn aie nach Art ciner Phantasiebezeichnung
zur Kennzeichnung von Waren gewidhlt werden, die nach ihrer
Beschaffenheit oder Bestimmung zu dem Sinngehalt des Vor-
tés keine erkennbere Beziehung haben (BGH GRUR 1957, 281,
283 - Karo=As; BGHZ 24, 238, 241 ~ Tabu I). Im vorliegen-
den Verfahren hat vor dem Patentamt und dem Beschwerdese-
~nat die Anmelderin selbst nicht geltend gemacht - was
auch abwegigvgewesen wdre -, daB bereits der Begriff "kurz"
cine dem Verkehr bis auf einen v51llig unbeachtlichen Teil
verstandliche Aussage iiber Beschaffenheit oder Bestimmung
der Waren Margarine, Speisedl und Speisefett enthalte, auf
welche dic Anmeldung sich bezieht. Noch weniger liegt ein
- Anhaltspunkt dafiir vor, daB etwa ouch das gleichbedeutehde
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- englische Wort "short" im inlé&ndischen Verkehr besziiglich
dieser Wafen als Beschaffenhcitsangabe aufgefaﬁt wiirde

und daf der Beschaffenheitscharakter dieses englishen
Wortes sogar stark genug wire, um auch in dem entsprechen-
‘den'WortBestandteilvdes inléndischen Warenzeichens "Schor-
ting" dor Widersprechenden erkannt zu werden. Die Ver-

.; vechslungsgefahr nach dem Klange ist daher von den Vor-
instanzen mit Recht bejaht worden.

~ III. Der Hauptangriff der Rechtsbeschwerde richtet
sich auch nicht hiergegen, sondern gegen diejenigen Aus-
fithrungen. des Beechwerdesenats, die zur Zulassung der
Rechtsbeschwerde gefuhrt haben. . '

Insowelt wird in dem angcfoohtenen BeschluB dargeleg
bei dem Wort "shortening" handecle es sich um einen in den
betelllgten Fachkreisen bekannten Ausdruck einer Welthan-—
delsgprache, flir den unabhidngig von der Frage seiner Bo- »
kanntheit in den iibrigen betelllgten Verkehrskrelsen ein
'Frelhaltebedurfnls anzuerkennen. gei; bei Zelchenuortern,
die sich an einen solchen Fachausdruck anlehnten, habe dle
Spruchlibung der frifheren Beschwerdesenate des Deutschen
Patentamts aus rechtlichen Erwdgungen gefolgert, der be-
stehende Zeichenschutyz geﬁéhré dem Zeicheninhaber nicht
die Befugnis,,dem'Anmelder'eines'jﬁngeren~2eichens den
Gebrauch desselben frcizuhaltenden Stammwortes als Zeichen-
‘bestandteil zu verbieten; vielmehr hobe er die Gefahr von
Verwechslungen, die sich aus der Unkenntnis eines Teils
der Abnchmer iiber die Bedeutung des gemeinsamen Stammuor—
$es ergebe, in Xeuf zu nehmen; dexr Beschwerdesenat sehe ‘
sich indessen nicht in der Lage, an dieser Rechtsanslcht
festzuhalten, nachdem der Bundesgerichtshof in der Ent-
scheidung GRUR 1963, 630 - Polymar - ausgesprochen'habe,
gegeniiber cinem eingetragenen Zeichen konne ein Freihalte-
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bediirfnis nicht mit der VWirkung geltend gemacht wérden, daB
dic aus dem Gesetz folgenden Rechte des Zeicheninhabers zu
entfdlen hitten, im Widerspruchsverfahren ktnne der Anmel-
der daher nicht mit dem Einwand gehdrt werden, der Wider-
sprechende miisse die Gefahr ciner Herkunftstéuschung vegen
eines Freihaltebediirfnisses der Allgemeinheit hinnehmen.

1. Die Rechtsbeschwerde wendet sich dagegen; daB der
Beschwerdeosenat den wiedergegebenen Grundsatz aus der Poly-
mar-Entscheidung auf die im vorliegenden Verfahren sich
gegeniiber stehenden-Zeichén_angewendet hat, die, wie sie
‘méint, nicht wie im Polymar-Falle als ganze mit einer Be-
schaffenheitsangabe vbllig bzw. nahezu identisch selen, son-
dern sich lediglich in unterschiedlicher Weise an cine Be-
gchaffenheitsangabe anlchﬁten; auf diesen Fall, so macht

siec geltend, diirfe der Grundsatz der Polymar—Entsch01dung
nicht ausgedehnt werden. Sie ist dariiber hinaus der An31cnu,
‘dicser Grundsatz sei nur fiir einen extremen Ausnahmefall
ausgesprochen worden und miisse unter anderem auch im Hin-
blick auf dic sogenannte ﬁbatandslehre elndchrankend aunsg-
gelegt wexrden,

2. Dem kann nicht beigetreten werden.

Dic Polymar-Entscheidung des erkennenden Scnats beruht
in verfahrensrechtlicher Hinsicht auf dem Gedanken, daf
dann, wenn im Widerspruchsvcrfahren dem Widerspruchszeichen
entgegen gehalten werden kdnnte, es stelle als Ganzes eine
freizuhaltende warenbeschreibende Angabe dar, damit die
im Eintragungsverfahren anerkannte Schutzféhigkeit'des
 Zeichéns in Frage gestellt werde, was im Widerspruchsver-—
fahren nicht mehr zuldssig sei. Dieser Gedanke trifft auch
auf das Zeichen "Schorting" zu. Auch dieses Zcichen lehnt
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sich als Ganzes und nicht nur in einem einzelnen Bestand-
teil an den Pachausdruck "shortening” an, mit dem es bis
auf diec insoweit unerhebliche verdeutschende Schreibweise
iibereinstimmt; cs enthdlt keine weiteren Bestandteile; die
auch in Verbindung mit einem an sich schutzunféhigen Be- .
 standteil schon ihrerseits eine Eintragung;gerechtfertigt
hédtten. Dementsprechend'hatte im Verfahren vor dem Patent-—
~amt und dem Beschwerdesenat die Rechitsbeschwerdefithrerin
selbst darauf hingéﬂiesen,-das-WiderspruchSZeichen'sei le~
diglich cine Abkiirzung des Wortes "shortening", die der
Verkehr "von dicsem Wort nicht einmal unterscheide" (Schrift-
satz vom 24. MHrz 1959 S. 1), und es sei mit der beschrei~
~benden Angabe “shortening" "von nahezu vollsténdiger We-
‘sensgleichheit" (Schriftsatz vom 8, Januar 1964 $. 2). Daher
wére'scﬁdn im Eintragungsverfahrenﬂdarﬁber zu befinden ge-
wesen, ob der Eintragung des Widerspruchszeichens ein Frei-
haltebediirfnis fiir diese Angabe entgegenstand. Nachdem aber
das Zeichen eingetragen worden ist, kann diese Frage nicht
im Widerspruchsverfahren erneut aufgeworfen werden; andern-
falls wiirde in unzuldssiger Weise hier ebenso, wie dies im
Polymar-Falle geschchen war, die Schutzfihigkeit des Wider-
spruchszeichens in Zweifel gezogen. |

3. Eine abweichende Beurteilung ist auch nicht deshalb
gerechtfertigt, weil das mit dem Widerspruch beksmpfte
Zeichen der Anmelderin anders als das im Polymar-Fall ange-~
'meldete Zeichen seinerseits nicht als genges mit der waren-
béschréibendén Angabe ﬁbereiﬁetimmﬁ; sondern mit dieser
,Aﬁgube nur einen - den klanglichen"Gesamteindruck'aller-

" dings beherrschenden - Bestandteil gemeinsam hat. fuch in
‘dem hier gegebenen Fall greift némlich der in der Polymar-
Entscheidung ausgesprochene weitere, auf sachlich-rechtlicher
Gebiet licgende Grundsatz ein, daB einem einmal eingetra-
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‘genen Zeichen, hier dem Widerspruchszeichen, der gesetz-
liche Schutz gegen Verwechslungsgefahr nicht mit der Be-
grindung versagt werden kann, diesc Gefahr miisse wegen
cines Freihaltebediirfnisses in Kauf genommen werden., Der
Senat h#lt an diesem Grundsatz auch gegeniiber den Aus-
fihrungen der Rechitsbeschwerde fest. Im einzelnen ist |
dazu Folgendes zu bemerken. |

a) Wenn die béteiligtenqvérkéhrskreise die warenbe-
schreibende Angabe., insbesondére eine Beschaffenheits~'
oder Bestimmungsangabe, an welche die sich gegqnﬁber4
stchenden Zeichen angelehﬁt sind, allgemein als solche
erkennen, wird es sich in der Regel ﬁbérhaﬁpt‘erﬁbrigen,
auf den Gesichtspunkt des Freihaltebediirfnisscs zuriick-
gugreifen, der fiir die erwidhnte Spruchﬁbung‘der fritheren
Beschwerdescnate des Deutschen Patentamts”éusschlﬁggebend
war. In diesen Pdllen werden dic an Beschaffenheits- oder
ghnliche Angaben angelechnten Zeichenbcstandteile zumeist
von Hause aus so wenig kennzeichnend sein, daB die Zeichen
bereits bei geringfiigigen Abwecichungen in anderen Bestand-
teilon von keinem irgendwic beachtlichen Teil des Verkehrpo
verwechselt werden (BGHZ 21, 66, 73 ~ Hauébucherei; BGH
GRUR 1964, 28 - Electrol; vgl. auch BGH GRUR 1956, 376,
378 - Berliner Illustriertc; GRUR 1957, 561, 562 - Rhein-
Chemic). Die Verwechslungsgefahr wird dann verneint wer—
den konnen, ohne daB es noch auf ein ctwaiges Bediirfnis
der Fachkreise nach Freihaltung der betreffenden,ﬂngaben
oder Fachausdriicke ankdme. ' -

, b) Anders iiegt der hier gegebene Fall, daB der Fach-

ausdruck, dem das Widerspruchszeichen nachgebildet ist,
in seiner Bedeutung einem nicht'unbcachtlichen Teil der
beteiligten Verkehrskreise unbekannt ist und von diesem
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Verkehrskreis deshalb als‘unterscheidungskrﬁftige Phanta-
siebezeichnung aufgefaBt wird. Alsdann ist die Gefahr von
Verwechslungen mit einem an denselben Fachausdruck ange-
lehnten neuangemeldetén Zeichen zumindest nicht schon durch
B8O gerlngldglge Abweichungen auszuschlieﬁen, wie sie bei
den im vorllegenden Verfahren zu beurteilenden Kennzeich~
nungen vorhanden sind. Die Spruchubung der fritheren Be-

L schverdesenate des Deutschen Patentamts, dle vom Bundes~

uipatent ericht 1nzw1schen Verschledenbllch bestatigt wor-
den ist (vgl. BPatG E 4, 93 - Polymerin; 6, 75 - Ganglian;
6; 106 - Placentan), llef darauf hinaus, daB die in solchen
uagungen, namllch unter dem Gesichtspunkt des Frelhalte—
bediirfnigses in Kauf genommen werden miisse. Ein Rechtssatz
'@icses Inhalts kann jedoch nicht anerkannt-werden. Er wire
mit dem Warenzeichengesetz nicht vereinbar. Er kann auch
“nicht aus gewissen Wendungen in fritheren Entscheidungen
des Bundesgerichtshofs hergeleitet werden, der vielmehr
_die’Frage,‘wie jene Spruchiibung der Beschwerdesenate zu
beurteilen sei, in der Entscheidung GRUR 1959, 134 -
Calcidarén ~ ausarﬁoklich offengelassen hatte, |

aa) Die Ausfihrungen in dem angefochtenen BeschluB
erwecken zunachst Bedenken nach der Richtung, ob in-der
fritheren Spruchtibung so, wie sie anschelnend verstanden
wird, dle Voraussetzungen immer erachopiend gewuralgt
worden sind, unter denen iiberhaupt von einem Bedlirfnis
der Fachkreise vesprochen'wéraen'kﬁnnte, eine béstimmte
 Begeicbnung in ihrer Bedeutung als Beschaffenhelts—, Be~
- ghimmungs- oder #hnliche Angabe freizuhalten. Dazu wiirde
es némlioh noch nlcht gentigen, da die Bezelchnung den
*Fachkrelsen aus irgendwelchen Grinden - etwa,WLe es in
dem angefochtenen BeschluB heift, als Ausdruck aus einer
- Welthandelsprache - in einer solchen Bedeutung lediglich
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bekannt ist. Vielmehr miiBte weiterhin gefordert werden,
dafl das Bedilirfnis, sich der Begeichnung in dieser Be-
deutung allgemein 2zu bedicenen, im inléndischen Verkehr
auch erkennbar geworden ist, was bei von Hause aus deutsch-
sprachigen Anganben regelméBig der Fall sein wird, oder daB
bei versténdiger Beurteilung zukiinftiger Entwicklungen
jedenfalls mlt der Mogllchkelt gerechnet werden kann, ein
solohes Bediirfnis werde in ‘abschbarer Zeit hervortrceten
(vgl. dazu fiir Ortsnamen BGH GRUR 1963, 469 — Nola). I u
vorliegenden Verfahren sind dahingchende;FestStellungen
fiir das angelsiichsische Vort "shortening" nicht getroffen
worden. Inwiefern hier ein Bediirfnis hervorgetreten sein
kbnnté,'uich'dieses Wortes im inl&ndischen Verkehr als
e¢incr Beschaffenheits- oder Besblmmungsangabe zu bedie-
nen, lut also’ nlcht er31chtllch. ! o

bb) Dariiber hinaus bedarf es der Klarstellung, dag
der in der frifheren Spruchiibung vervendete Begriff des

 Freihaltebediirfnisses sich auf den Gebrauch einer Begzeich-

nung in ihrer Eigenschaft als Beschaffenheits~ oder Be-
stimmungsangabe oder zu #hnlichen warenbeschreibenden
Zwecken bezieht. Die Moglichkeit, die Bezeichnung in die-

“ser Eigenschaft zu benutzen, soll nicht durch ihren Gebrauch

als Herkunftshinweis fiir ein einzclnes Unternchmen beoin-
trdchtigt werden. Dagegen besagt der Begriff des Frcihalto-
bedlirfnisses nicht, daB eine solche Bezeichnung ohne Rijci-
sicht auf eine dadurch etwa entstehende Verwechs lungsge-

~ fahr fir alle Unternchmen, dic Erzeugnisse der entsprcchen-

den Bepohaffenhéit'Odér Bestimmung in den Verkehr bringen,

nlcht nur zur Angabe der BeschaffEnhelt oder Bestinmung der

Uarc, sondern zu Zwcecken des betricblichen Herkunftshln—
wels_ frclgehalten wérden miizse. Im Gegenteil folgt aus
dor Notwendigkeit, eine Bezeichnung als warenbeschrecibende
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Angabe freizuhalten, daB die Bezeichnung mbglichst gerade
nicht als Kennzeichen der VWarenherkunft verwendet wird.

Deshalb geht das Gesctz in § 4 WZG davon aus, daB ein et- -
walges Freihaltebediirfnis vorweg bei der Priifung der Ein-.

E'H’tragungsfahlgkelt eines Zeichens zu beachten ist. Wird

die’ Elntragungsfahigkelt danach bejaht und das Zeichen -
eingetragen, so 1st das Zeichen nach der elndeutigen ge-
getzlichen Regelung in §§ 15, 24, 31 WZG vor Verwechslun-
gen mit prioritédtsjingeren verwechselbaren Zeichen Zu
gchiitzen; fiir die in § 16 Y%G aufgefuhrtenkAngaben gilt
lediglich die Besonderheit, daf der Zeicheninhaber einen
nicht warcnzeichenméifigen Gebrauch hinnehmen mu8, wobel
zu beachten sein wird, daB der Verkehr bei Angaben dieser
Art in der Annahme eines warenzeichenmaﬁigén Gebréuchs im
allgemeinen zuriickhaltender zu sein pflegt als bei sonsti-
gen Kemnzeichnungsclementen (BGE GRUR 1964, 381, 383-WKS).
Die insoweit eindeutige gesetzliche Regelung dient nichi
nur dem Interesse der Allgemeinheit, die gegen vermeid-
 bore Verwechslungen geschiitzt werden muﬁ.,Sie'entspricht
ebenso den wohlverstandenen Belangen der beteiligten Un-
ternchmen, die im Grunde nicht daran interessiert sein
kdnnen, daB sich unter Berufung auf cine formal miBver-
standene Abstandslehre im Unmkreis von Fachausdrﬁéken'und
dergleichen mehrere untereinander verwechslungsféhlge
Zeichen an51edeln.bn- -

Dabei soll nicht verkannt werden, daB es -~ worauf dlb
Rechtsbeschwerdefﬁhrerln in der. mundlichen Verhandlung :
hingewiesen hat - . fiir: den Betrlebsinhaber re;zvoll gein
kann, ein Zelchen an erlangen, welches den Verkehr be-
reits auf die Beschaffenhelt oder die Bestlmmung der Uare
hinlenkt. Es ist ferner eine Erfahrungstatsache, das Ain
bestlmmten, allerdlngs sehr begrenzten Geschaftszvclgen
wie etwa dem dex Arznelmlttclherstellung eine gewisse,
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durch die besondere Zweckbestimmung der Ware nahegelecgte
Gewohnheit bestcht, Zusammensetzung oder Verwendungsszweck
des jeweiligen Erzeugnisses schon in dem dafiir gewithlten
Warenzeichen ecrkennbar zu machen, das sich damit zugleich
gur fachlichen Bezecichnung der Warc selbst entwickeln

kann (BGH GRUR 1959, 134, 135 - Calciduran). Soweit eine
‘solche Gewohnheit dem Verkehr gelidufig ist, kann sie aus
tatsiichlichen Grinden im Einzelfalle die Verwechslungsge-
fahr mindernVOder soghr ausschlieBen. Dies kann namentlich
der Fall sein, wenn der Verkehr sich wegen des héufigen
Vorkommens gleicher oder dhnlicher Zeichenbestandteile.
bei Waren verschiedener Herkunft daran gewshnt hat, auf
geringere Unterschiede in den Zeichen zu achten, obwohl
ihm dic ndhere Bedeutung der iubereinstimmenden Bestandteile
nicht bekannt ist (vgl. BGH GRUR 1964, 381, 383 ~ WKS),.
oder wenn er in dem Warenzeichen iiberhaupt keinen Herkunfts-—
hinweis, sondern die Sachbezeichnung fiir die Ware sclbst
erblickt. Bei der rechtlichen Beurteilung muf jeddch auch
hier stets im Auge behalten werden, da8 die eigentliche
Funktion des Varenzeichens darin besteht, die Varen eines
Geschéiftsbetriebs von den Waren anderer zu unterscheiden

(§ 1 WzG). Das Interesse, durch ein Warenzeichen zugleich
einen warenbeschreibenden Hinweis zu geben, kann es daher
nicht rechtfertigen, einc nach dem Gesamteindruck zweier

. Zeichen zu bejohende Verwechslungsgefahr von vornehercin
aus rechtlicheniErwégungen aufler acht zu lassen.

Dies gllt auch - dann, wenn das Zelchen nicht wie im

- — o —

——-—--—-wq

uber01nst1mmt (vgl. BGHZ 42A 307 - derma) In diesem Falle
kann zwar der Anmelder des jingeren Zeichens sich dem #l1-
teren Widerspruchszeichen. gegeniiber auf den warcenbeschrei- |
bonden Charakter des Zeichenbestandteils im widerspruchs-
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zeichen berufen, um daraus eine Minderung der Verwechs-
lungsgefahr herzuleiten, ohne daB hierdurch die Schutz-
fehigkeit des Widerspruchszeichens als solche berithrt wiir-
de, dessen Eintragungsfihigkeit wegen dieses Bestandteils
nicht hitte verneint werden konnen. Daraus folgt aber
nicht, daB unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedirfnis-
ses auch eine bestehende Verwechslungsgefahr in Kauf ge~
nommen werden miiBte. Dies ist auch nicht in der "derma'-
Entscheidung ausgesprochen worden, auf welche die}Rechts~
beschwerde sich in diesem Zusammenhang béruft].ln“dem
Fall, welcher der zuletzt genannten Entscheidung zu Grunde
lag, hatte vielmehr der damals zusténdige 24. Beschwerde-
senat des Bundespatentgerichts die Verwechselbarkeit des
angemeldeten Zeichens mit dem Widerspruchszeichenf nach
dem Gesamteindruck unter Binbezichung der warembeschrei-
benden Bestandteile "derm" bzw. “derma eingehend, und |

. zwar namentlich auch vom Blickwinkel desjenigen Verkehrs-
kreises aus geprﬁft"der diese Bestandteile als bloBe -
Phantasleblldungen anffafite; erst nach der Feststellung9 J
das auch fiir dlesen Yerkehrskreis keine Gefahr von Ver—v”a
wechglungen zu besorgen war, konnte die Uberelnstlmmung__
der Zeichen endgiiltig verncint werden. Wenn der damalige
Beschwerdesenat bei der Erbrterung des warenbeschreibenden
Charakters der erwéhnten'Zeichenbéstandteile ohne Beenstan-
dung durch den erkennenden Senat geauBert hat, dag fiir-
gich alleln nicht eintragungsfihige warenbeschrelbende An~‘
gaben dieser Art auch in der Verwendung als Bestandteile

' von Warenzeichen fiir den Verkehr grundsatzllch frelgehalten
werden mﬁBten, so konnte damit hlernach nur gemelnt seln,
dafl aus der warenbeschrelbendan Angabe fiir sich allein ohne
Verkehrsgeltung keine Rechte gegen ein anderes Zoichen her-
geleitet werden kénnten (BGHZ 21, 182, “ﬁ86'Punkberater,
BGH GRUR 1960, 83, 88 - Nshrbier); dagegen kann die ZAuBe-
rung nicht dahin verstanden uerdsn, daB das Freihaltebe-
dlirfnis auch dort den Vorrang habe, wo der Zcichenbestand-
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teil im Rahmen des Gesamteindrucks, in dem er mit zu be-
riicksichtigen ist, eine Verwechslungsgefahr besorgen 1liB8t
(BGH vom 12. Oktober 1962 - I ZR 19/61; vgl. ferner BGH
GRUR 1965, 665, 666 unter III 1 - Liqulaerma' GRUR 1965,
670, 671 unter 2a - Basoderm) :

~ ¢) Aus fritheren Entscheidungenvdés Bundesgerichtshofs
kann keine abweiChendelAufféssungvhergeiéitet verden. So-
weit darin der Gedanke zum Ausdruck gelangt,ist, einem
‘Zeicheninhaber konne kein Anspruch auf einen weitergehen-
den Abptand der Konkurrenzzeichen von seinem Zeichen zu-
gectanden werden, als er ihn selbst mit-sginem Zeichén ge--
wishlt oder gewahrt habe (BGH GRUR 1952, 420 - ‘Gumax/.
Gumasol ), lag dem die Erwdgung zugrunde, daB das Publlkum
dann, wenn Ifiir glelche oder vervwandte Waren verschledencr
‘Betricebe Zeichen im Gebrauch sind, die sich nur wenig
Avoneinander'unterscheiden,'auch auf geringfiigige Unter-
schiede zu achten gendtigt sei. Dabei wurde stets betont,
daB es auf die Stellung des Zeichens, aus dem ein Ver-
bletungsrecht geltend gemacht vmrde, inm ertscha;uuveruchvs
_1nsbesondere auf sein Verh#ltnis zu den Zeichen ankomme,
dic auf gleichem oder verwandtem Warengebiet tatsichlich
benutzt wurden und durch ihre Benutzung eine gewisse Beé
deutung crlangt hatten (vgl. BGH GRUR 1955, 415 - Arctuvan
und GRUR 1955, 484, 486 - Luxdr/Luxus, beide Enticheidungen
unter Bezugnahme auf GRUR‘1952” 420 - Gumax/Gumasol, o
-fcrner BGHZ 19, 367, %78 - W 5). Die Umstinde, auf dic
hiernach abgestellt worden ist, dientcn mithin zur Beur-
teilung der Verweohslungsgcfahr, dic durch sie nach der
Lage des Elnzelfalles mogllchcrweise ausgeraumt sein konnte.
~ Die Auffaasung, dag bei Vorlicgen dieser Umstbnde aus
Rechtsgriinden eine Vérwechslungsgefahr in Kauf genommen
werden mitsse, 188t sich dgn Entscheidungen_aber geradce
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ggggt entnehmen. (vgl. auch das zur Vertffentlichung bestimmte
Urteil des erkennenden Senats vom 24. NOVember 1965 -~ Ib f
ZR 103/63 - Napoleon). Entgegen der Ansicht der Rechtsbe~
schwerde kann die sogenannte Abstandslehre auoh nicht in

dieser Rlchtung fortentwickelt werden.

 Allerdings sind'besonderé Ausnahmetatbestéinde denkbar,

in denen kennzeichenrechtliche Kollisionen nicht in ver-
tretbarer Veise geldst werden konnen, ohne.daﬂfeinsﬁest
von Vcrwechalungsgéfahr’bestehen bleibt;-Dies gilt haupt-
séichlich fiir die Fille der Gleichnamigkeit und fiir die

der Verwirkung. Diése Fdlle sind dadurch'gekennzeichnet9
daB der Inhaber oder Benutzer der verwechselbaren Kenn-
zelchnung seinerseits gleichfalls iiber eine: zu schutzende
rechtliche Stellung verfiigt, und mithin eine Abuagung der
beiderseitigen Interessen stattfindénfmug,'Einen>30hder~
fall #hnlicher Art betraf die Eatscheidung BGHZ 14, 15 -
Romer, deren tragender Grundgedanke der ist, daB auf die
varenzeichenméf’ ge‘Benutzung des Abbildes eines bekannten
“historischen Bauwerkes, welches weithin als Wahrzeichen
eines Landes oder einer Siadt gilt, alle in dem Lande oder
der 8tadt anséssigen Unternehmer einen Anspruch haben, weil
das Wahrzeichen filr sie die Bedeutung einer Herkunftsbe-
zeichnung im Sinne eines Hinweises auf den drtlichen Ur-
sprung der Ware hat (aa0 S. 19). Aus dieser Entscheidung
kdnnen keine tiber den damaligen Sonderfailfhinausgehenden
' Folgérangen gezogen werden. Dies:ergibt:sichvauch aus ihrer
* Wirdigung in der spiteren Entscheidung GRUR 1958, 39 ~"'
‘Rosenheimer Gummiméntel. Dort heiBt es ausdriicklich, von
‘einer unbilligen Beachrinkung der. wettbewerblichen Betéd~
f tlgung kbnne keine Rede sein, wenn von den Mitbewerbern
ledlgllch dle Unterlassung solcher Veruendungsformen ver-
langt werde, die eine Irrefiihrung des Publikums zur Folge
haben. Von ihren rechtlichen Besonderheiten abgesehen 18t
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sich zudem bei den erwdhnten Ausnahmetatbestdnden der etwa
verbleibende Rest von Verwechslungsgefahr in engen Grenzen
halten. Bel Gleichnamigkeit miissen alle zumutbaren MaR-
nahmen getroffen werden, welche diesc Gefahr verhindern.
In den Fillen der Verwirkung ist der Verkehr durch die
Bildung des erforderlichen schuuzwurdlgen Besitzstandes
auf Seiten des Inhabers der prlorltatSJungeren Kennzelcq—
nung in gewissem Grade schon an das Nebeneinander der bei-
- den Kennzeichnungeﬁ gewohnt, ..safern das #lterc Zeichen

- iiberhaupt benutzt wird. Ein weithin als Wahrzeichen be-
kanntes Bauwerk schlieBlich wird vom Verkehr zumal bei
demjenigen MaB von naturgetreuer Wiedergabe, ohne das es
als golches nicht erkennbar wire, weltgehend nlcht als in-
dividualisierendes Unternehmenskennzelchen, sondern als
geographischer Herkunftshinweils aufgefafit; seine Verwendung
in dieger Funktion bleibt ferner auf cinen engen Kreis orte-
ansuQSLger.Unternehmen beschrankt. Aus kcinem dieser Tat-
bestinde kann danach abgeleitet werden, daB es zuléssig
sei, nach der Eintragung eines an eine Beschaffenhcitsango-
be stark angelehnten Zeichens - wie beispielsweise Polymar
oder Schorting - durch dic Eintragung weitcrer, an diesel-
be Angabe angelehnter Zecichen di> Gefahr von Verwechslungen
und damit einer Irrefiihrung des Verkehrs iiber die Waren-—
herkunft erst zu schaffen und diese Gefahr dann nicht, wic
in den erdvrterten Fiéllen, aufgrund des im Verkehr bestchen-
-den tatsdchlichen Zuptandes und einer Abwagung der sich da-
nach gegenuber stehenden Einzelinteregsen, sondern unter
dem vorgecgebenen rechtlichen Gesichtspunkt eines Freihalte-
bediirfnisses in Kauf‘zu nehmen, obwohl dieses Bediirfnis
der kennzeichenméBigen Vorwendung der warenbeschreibenden
Angabe gerade entgegenstehen miiBte.

d) Nach alledem sieht der érkennende Senat keinen An-
laB, von dem Grundsatz der Polymar-Entscheidung abzuweichen

e,
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oder die Anwendung dieses Grundsatzes zu beschriénken. Ent-
gegen der Auffassung, die dazu im Schrifttum teilweise ge—~
suBert worden ist (vgl. BuBmann GRUR 1963, 632; Zeller

GRUR 1964, 116; von Harder GRUR 1964, 299; Miosga Mitt.
1963, 178), k8nnen hieraus bei einer verstindigen Gesetzes-
'énwendungvim’EinZelfalle keine Schwierigkeiten erwachasen.
Ist das Widerspruchszeichen zu Unrecht als schutz- und
eintragungsfshig behandelt worden, dann steht es den An-
meldern jlingerer Zeichen frei, das Widerspruchszeichen
_mlt der Losehungsklage Zu. bekémpfen, wenn sie sich durch
dessen Eintragung an der Anmeldung von Kennzeichnungen ge-
~hindert sehen, die ihrexrseits gegenuber dem Fachausdruok
hinreichend eigensténdig und kennzelchnungskréftig sind.
“Ein etuamges welteres Begehren jilingerer Anmelder, die Ein-
tragung auch solcher verwechslungsféhlger Zeichen zu ge—
statten, die mit dem Fachausdruck identisch oder nahezu -
‘identisch sind, kann - wie erértert - mit einem allge-
meinen Freihaltebediirfnis gerade nicht begriindet werden.
Ist hingegen das Widerspruchszeichen zu Recht eingetragen
worden, dann berﬁhrt seine Eintraguhg das allgemein Frei—
was in diesem Falle vorausgesetzt werden mﬂBte - seiner-—
seits gegeniiber dem Pachausdruck hinreichend phantasievoll
und;eigensténdig'ist, und es fehlt dann jeder gerechtferé--”
tigte Grund, dem Zeichen den gesetzlichen'Schutzigegenﬁber
 der Anmeldung verwechsluhgsféhigerrjﬁﬁgefer'ZeichEn Zi
versagen (vgl. dazu auch DPA Mitt. 1958, 77 - Sedal). Ge-
" wisse Unzutriiglichkeiten konnten sich lediglich daraus
‘ergeben, daf das Bundespatentgericht auch solche angeiehh~
“ten Zelchen als schutz~ und elntragungsféhlg behandeln'uill,
die nur geringfilgig von einem noch nicht allgemein elnge4'
biirgerten Fachausdruck abweichen (BPatG E 6, 7% - Ganglian,
6, 106 - Placentan). Es erscheint aber zweifelhaft, ob
diese Auffassung wirklich gereehtfertlgt.oder ob nicht viel-
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- mehr stdrker darauf abzustellen ist, wie eine Wortbildung
auf den Verkehr wirkt, wobei auch die etwaige kinftige
Weiterverbreitung des Fachausdruckes zu beriicksichtigen
wire (vgl. BGH GRUR 1963, 469 - Nola; DPA Bl. f. PMZ 1956,
376 - Arsin). Eng angelehntcn Zeichenworten miiBte alsdann
die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Jedenfalls aber darf die Ansicht des Bundespatentge—
richts nicht die Folge haben,solchen Zelchen sogusagen zum
Ausgleich fiir dic bewilligte Eintragung aus Rechtsgriinden
einen geringéren als den in § 31 W26 festgelegten Schutzf'
bercich zuzusprechen und’die‘VerwechSIuthgefahr mit #hn-
lich angelehnten Zeichen in Kauf zu nehmen. Vielmehr muB
dann aus den einleitend erdrierten Grinden daran festge~
halten werden, daf der Schutzbereich des Zeichens sich nach
der Verwechslungsgefahr bemiBt. In diesem Falle hdtte der
Wunsgch prioritatsjﬁngerer Anmelder an einer zeichenmdfiigen
Mithenutz gung des Fachausdruckes zuriickzutreten; diese An-
melder konnten dann méglicherweise kein Zeichen mehr wihlen,
das sich in gleicher Weise ohne geniigende Eigens tandlﬁkelt
~an den Fachausdruck anlechnt. '
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IV. Nach alledem muBte die Rechtsbeschwerde zuriickge-
wiesen werden. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 13
Abs. 5 WiZG, 41 y Abs. 2 PatG.

Jungbluth - - Pehle © Sprenkmann
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