Nachschlagewerk: ja
BGHZ: je

wae §§ 5, 31

a)

Vitapur

Im patentamtlichen Widerspruchsverfahren ist die
Frage, ob die Kennzeichnungskraft eines Widerspruchs-

zeichens durch b enutz te Drittzeichen ge-~
schwiicht worden ist, nur dann zu beriicksichtigen,

wenn die Benutzungslage so weit unstreitig oder amts-
bekannt ist oder unterstellt werden kann, daB dem
Priifer eine abschlieBende und erschipfende Beurteilung
der Kenngeichnungskraft und der Verwechslungsgefahr

méglich is%d.

Drittzeichen, die nur in die Zeichenrolle eingetragen
sind, aber n i ¢ h t benutzt werden, kinnen bei der
Priifung bedeutsam sein, welche Kenngeichnungskraft
einem Zeichen von Hause aus zukommt.

BGH, Beschl. v. 13. Juli 1966 - Ib ZB 6/65 - BPatG
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Der Ib-Zlv:Llsenat des Bundesgerichtshofes hat auf
d1e mundllche Verhandlung vom 25. Mai 1966 unter Mitwir~

. kung der Bundesrlchter Jungbluth, Pehle; Dr. Sprenkmann,
- ALff und Dr. Slmon

“ beschloégé.n‘:'

Auf die Rechtsbeschwerde wird der BeschluB

des 4, Senates (juristischen BesChwérdesenateS)

des Bundespatentgerlchts vom 18, Januaxr 1965

aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Ver—
-handlung und E “ntscheldung, auch’ iiber die Kosten
) des Beschwerdeverfahrens, an das Bundespatent-

gericht zurickverwiesen. e

Grinde .

Die beschwerdefiihrende Aﬁmald_er-in hat fir die Ware
"Traubenzucker" ein Wortbildzeichen angemeldet, das auSer
einer Warenpackung mit dem Kopfbildzeichen der Anmelderin
und dem Firmennamen "Dr. Ogj" das Kennwort V("
enthélt. Gegen diese Anmeldung hat die Rechtsbeschwerde-
gegnerin aufgrund ihres 'élteren'Zeiqhens.Nr. 546 297

"¢ VWiderspruch erhoben. Dieses Zeichen ist u.a.

fir Arzneimittel, chemische Erzeugnisse fiir Heilzwecke und '_

Gesundheitspflege sowie pharmazeutische Priparate einge-
tragen und nach der Feststellung des Bundespatentgerichts
bislang nicht benutzt worden. Ein weiterer Wlderspruch,

den die Inhaberin verschiedener "D—"*Zeichen erhoben

hatte, ist inzwischen erledigt.
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Patentamt und. Bundespatentgericht haben die {fberein-
- stimmung der beiden Zeichen festgestellt und die Eintragun,
..des angeméldéten Zeichens versagt. Die gegen diese Ent-
scheidung gerichtete zugelassene Rechtsbeschwerde der An—
melderin ist im Ergebnis begriindet. '

I. Zur Frage der Warengleichartigkeit 'deren Nach-
priifung die Beschwerdefiihrerin erbittet, tritt das Bundes-
patentgericht der Feststellung der Priifungsstelle bei, das
Traubenzucker als didtetisches Néhrmittel mit den fiir das
- Widerspruchszeichen eingettagenen Arzneimitteln und pharma-
zeutischen Préparaten gleichartig sei. Diese im wesentliche
tatrichterliche Featstellung, die die Beschwerdefiihrerin in
Verfahren vor dem Bundespatentgericht selbst nicht ange-
gweifelt hatte, 1l#Bt einen Rechtsirrtum nicht erkennen.

II. Bs ist fermer nicht rechtsfehlerhaft, wenn das Bur
despatentgericht dem Umstand, dal das Widerspruchszeichen
ein offenbar unbenutzteS'Vorratszeichen ist, keine entschei
dungserhebliche Bedeutung beigemeSsen‘hat. Der erkennende
Senat hat bereits in dem BeschluB vom 25. Februar 1966
(BGHZ 45, 173 - Epieran) dergelegisidadreiw etwaiger Einwan
das Widerspruchezeichen sei als unbenutztes Zeichen nicht
oder nur begrenzt schutzwlirdig, im Eintragungs- und Wider-
spruchsverfahren nicht geltend gemacht wefden kann. Insowel
erhebt auch die Beschwerdefithrerin keine Riige.

- III. 1. Beidder Priifung der Zeicheniibereinstimmung im
Sinne der §§-5, 6, 31 WiG geht das Bundespatentgericht davo:
aus, daB zwar der Bestandteil "V@)* des Widerspruchszei-
chens, der in zahlreichen Zeichen auf dem einschliégigen
Warengebiet vorkomme, zeichenrechtlich schwach sei, dafl’ abe:
die Wortverbindung "ViQE" insgesamt als Fantasiewort



erscheine. Diese Worfvérbihdung als Ganze sei - so legt
das Beschwerdegericht des N#éheren daxr - in 1hrer Kenn-
'zelchnungskraft auch nicht durch Drlttzelchen in. einem -
‘rechtllch erhebllchen Umfang beeintrachtigt worden. Da
daher nur eine Schwiéiche des Bestandteils “V.“ anaunehmen
sel, kUnne die Gefahr von Verwechslungen nicht mit genugen-'
der Slcherheit ausgeschlossen werdern. Ihrem Gesamtelndruck
nach,. bei dessen Beurtellung -auch der Bestandtell “V‘"
nicht ganz auBer Retracht bleiben durfe, k#men sich die
beidergeitigen BeZelchnungen namentlich klangllch sehr
nahe; denn sie unterschieden sich lediglich dadurch, daB
bei dem angemeldeten Zeichen "V:L-" der Konsonant r
gegen den Mitlaut 1p des Wlderspruchszelchens "Vl-" '
ausgewechsel werde. Dadurch wiirden Verwechslungen beim-
flichtigen Sprechen nicht hlnreichend sicher vermleden.

2. ¥Wenn man von der noch Zu-erbrtsrndeﬁ,Frage absieht,
welche Bedeutung den'von der Anmelderin‘geﬁanﬁten Dritt-
zeichen filr die Beurteilung der Kennzeichnungskraft des
Widerspruchszeichens zukommt ' dann sind dlese Ausfuhrungen :
aus Rechtsgrunden nicht ZU beanstanden. ’ S

a) Zu Unrecht bem_angelt. die___neéhtsbeschwerde,'-das Bun-—
despatentgericht habe nicht beachtet, daB aie KennZéiChnungé*
kraft des Wlderspruchszeichens berelts deshalb von Haus aus
schwach sei, weil- es gich aus. z w € 1 nlcht kennzelchnungs-7 
krhftlgen Bestandteilen zusammensetze. Nicht nur der Bestand- '
teil "V‘I." der als solcher fiir die hier in Rede stehenden
Waren der Klasgpe 2 nicht elntragungsfahlg sei (BL £ PMZ 1928,
- 241; vgl. such Urteil des erkennenden Senates vom 10. Juni
1964 Ib ZR 135/65 - Vitabad), sondern auch der weitere Be-
standteil "pulp" sei als’ beschrelhender_Begrlff fur sich



_ allein nicht schutzfihig; denn dieses Wort werde im GroBen
'.Brockhaué als. Fruchtmark erléutert und auch im Duden er—
. wahnt sowie in der Warenliste von Richter in der Verbindung
“Kartoffelpulpe“‘ Selbst wenn man indessen mit der Rechts-

,ﬁl_beschwerde annimmt, daB die beiden Bestandteile des Wider-
”b”spruchszeichens Jewells flir sich allein nicht schutzféhig
.f;sglp_wurden, dann konnte daraus noch nicht gefolgert wer-—.

':deh;'schon aus diesem Grunde sei’ ihre Zusammenziehung fir

" die in Rede’ stehenden Waren von ‘Haus ‘aus derart kennzeichnur

'schwach, daf kelne Verwechslungen Zu befﬁrchten seien (zur
Schutzfahlgkeit von Zeichen, die aus dem Wortteil TP und

| einer Beschaffenheitsangabe gebildet sind, vgl. BGH GRUR

,'19§6, 436 - Vita-Malz). Diese neie Wortverbindung, die nicht
etwa in sprachiiblicher Weise gebildet worden ist, konnte den
beteiligten Verkehirskreisen lediglich verschwommene symbol-
'héfteAVQrsteliungen vermitteln. Das fiihrt aber keinesfalls
- zu einer so weitgehenden Schwdchung, daf schon deshalb eine
Verwechslungsgefahr mit dem in Wortanfang, Silbenzahl, Vokal
folge und Mittelkonsonant ﬁbereinstimmenden angemeldeten'
Zeichen'ausgeschlossen werden konnte, Der wénig gebrHduchlich
Wortteil "pulp", der nach Angaben der Beschwerdeftihrerin
- wahrscheinlich von dem lateinischen Wort pulpa = Zahnmark
, abgeleltet wurde, ist zumindest fiir einen nicht unerhebliche
Teil des Verkehrs kein geléiufiger Begriff mit bestimmtem In-
_'halt,,so daB mindestens fiir diesen Teil des Verkehrs die
Feststellung des Bundespatentgerichtes nicht rechtsfehlerhaf
: 1st, die Wortverblndung als Ganzes erscheine als ein Fantasl
wort.

‘ b) Die Rechtsbeechwerde macht ferner geltend, trotz

| klangllcher Annhherung der zu verglelchenden Zeichen entfall
die”Gefahr der Verwechslung jedenfalls deshalb, weil die bei
"derééitigentBezeiChnungen an verkehrébekannte Begriffe mit




unterschiedliéhén Sinngéhaltén anknﬁpfteﬁ, die sich rasch
einprigten und daher-leiéhtef_auseinandergghalten'werdén
konnten (BGHZ 28, 320, 323 - Quick; GRUR 1961, 234 -
Hobby; GRUR’1966 38 - Centra) Auch dleser Geslchtspunkt
greift jedoch im Streitfall nicht durch. Ob der Bestand-
teil "V‘." eJ.n ‘geldufiges und elnpragsames Vorstellungs~
bild vermlttelt (vgl. dazu die erwdhnten Entscheldungen
Vitabad und- Vlta-Malz), kann dahlnstehen, We11 sich die
beiderseitlgen Zeichen insoweit nicht unterschelden. Von
den weiteren Bestandtellen "pulp" einerseits und "pur"
andererseits ist dem Verkehr ledlgllch der Worttell "pur"
in dem angemeldeten Zelchen 1m Slnne von reln oder auch un-
vermischt vertraut. Die Mogllchkelt der Anknupfung an einen
bestimmten Sinngehalt kann gzwar ausnahmswelse auch dann zu
einer Minderung der klangllchen Yerwechslungsgefahr beitra-
gen, wenn sie bei nur elner der ‘beiden’ elnander gegenuber~
stehenden Bezelchnungen gegeben ist (BGH GRUR 1958, 81, 82
- Thymopect). Doch ist dann besonders sorgfﬁltlg ZUu. prufen,
ob sich der Slnngehalt dem Horer derart deutlich aufdrangt,-
daB er klangllche Unterschiede wzrkllch schnell und leicht .
zu erfassen vermag und daher der Gefahr des Verhdrens wenlger
stark ausgesetzt ist. Eine derartlge erkung kann 1n der'
wortverblndung "Vl-" dem Bestandtell “pur" ' der als |
géngige Schluﬁallbe mit einem mehr311b1gen Wort verschmoléen'
ist, nlcht belgemessen werden. : o

IV. Die zeichenrechtllche ﬁhereinstlmmung zwlschen den - -
Wlderspruchszelchen “V:L-' und. dem angemelde’cen Zelchen
"Vi-"/ konnte sgonach ledlglich dann’ vernelnt werden, wenn
die Entscheldung hieriiber durch das Vr:handensein ahnllcher
Drittzeichen beelnfluBt werden wurde, auf welche szch d1e
Anmelderin beruft. Welche Bedeutung derartigen Drlttzelchen
im Wlderspruchsverfahren zukommt, ist umstrltten.




1. Der 4, Senat des Bundespatentgérichtes betrachtet
‘den Einfluf der Drittzeichen unter dem_Gesichtspunkt der
Schwiéchung der Kennzeichnungskraft und hilt im vorliegen-
~‘den Fall (veroffentlicht Mitt 1965, 110) an seiner schon

‘frither dargelegten Auffassung fest (Mitt 1965, 71), daB
ﬂ:nach,dem baéhlichen Werenzeichenrecht die Kennzeichnunge=:x
" kraft eines Zeichens nur durch solche #hnliche Drittzeicher
gZeschwiicht werden kbnne, die auf dem gleichen oder benach-
barten Warengebiet tatséichlich benutzt werden. Aus der
‘bldBen Eintragung #ghnlicher Drittzeichen in die Warenzeich:
rolle kénne hingegen aus Rechtsgriinden eine Beeintrichtigur
nicht hergeleitet werden, und zwar auch dann nicht, wenn
" das Widerspruchszeichen - wie hier - seinerseits ebenfalls
nur eingetragen und nicht benutzt sei. Diese Schwichung des
Widerspruchezeidhens‘dﬁrch~tatsﬁchlich benutzte Drittzeiche
gsei nicht nur im Rechtsstreit vor den ordentlichen Gerichte
sondern auch im pétentamtlichen'Widerspruchsverfahren_zu
‘priifen. Dies fuhre wohl auch nicht zu einer untragbaren Be-
lastung dieses Verfahrens; denn der sogenannte Untersuchung
grundsatz notige nicht dazu, von Amts wegen nach éhnllchen
Zeichen zu forschen und deren Benutzung zu ermitteln; viel-
mehr sei der marktorlentlerte Anmelder eines jiingeren Zeick
der sich auf eine solche Schwédchung berure, im Rahmen seine
M1tw1rkungspflicht gehalten, selnerseits ndhere Angaben {ibe
die Benutzung der entgegengehaltenen Drittzeichen beizubrin
gen.

2. Der angefochtene BeschluB hebt hervor, da8 andere
Beschwerdesenate des Bundespatentgerichtes ebensc wie die
frﬁheren'Beschwerdesgnate des Bundespatentamtes einen ab-

 weichenden Standpunkt vertreten (P: MA 1957, 795; BPatG Mit

'1964;'57; Miosga, MA 1956, 392, 398 und Mitt 1958, 185). Di
abweiclhende Ansicht hat inzwischen der 24. Beschwerdesenat



des Bundespatentgerichtes niher begriindet (BPatGE 7,

. 155 ff). Auch in dieser Entscheidung des 24. Senates wird
'dar gsachlich-rechtliche Grundsatz nieht'bezweifelt, daB

die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens durch tat-
sichlich benutzte Dfittzeichen geschwicht werden konne. Es
wird aber dargelegt, wegen der verfahrensrechtlichen Be-
.sonderheiten des Eintragungs—‘und ¥iderspruchsverfahrens
miisse in diesem Verfahren eine Priifung der auBerhalb des
"fsrmlichen" Zeichenrechtes iiegénden Umstdnde, insbesondere
der tatséchlichen Benutzungslage der Drittzeichen, regel-
mdfig unterbleiben; eine solche Prﬁfﬁng sel bislang in der
Praxis der patentamtlichen Beschwerdesenate auch allenfalls
in einer Art Grobsichtuhg vorgenommen worden; richtigerweise
miisse sie den dafiir vorgesehenen Verfahren vor den ordent-
lichen Gerichten ilberlassen werden. Das bedeute allerdings
nicht, daB Drittzeichen im Widerspruchsverfahren génzlich
unbeachtet bleiben ktnnten. Vielmehr sei zu unterscheiden,
ob das Widerspruchszeichen seinerseits benutzt oder unbenutzt
sei. Handele es sich um ein unbenutztes Widerspruchszeichen,
also um ein nur "formllches" Reglsterrecht, dann seien alle
fiixr glelche oder nahellegende Waren elngetragenen ahnllchen
 _Dr1ttze1chen - glelchgultlg ob benutzt oder unbenutzt, -Alter
| oder gunger als das Wlderspruchszelchen - zZu beaehten, und

‘l gwar sei die Verwechslungsgefahr hypothetisch nach der_Lage

zu beurteilen, die sich ergeben wiirde, wenn sowohl das Wider-
spruchszeichen als auch die eingetragenen Drittzeichen be- |
nutzt wirden. Eingetragene #hnliche Drittzeichen schrinkten
also den Schutzbereich eines unbenutzten ¥Widerspruchszeichens
hypothetisch genauso ein, wie das der Full wire, wenn sie
tatstichlich benutzt wiirden. DaB bei der Abgrenzung des Schutz-
bereiches unbenutzter Widerspruchszeichen dierEntgegenhal—
tung des sogenannten Rollenstandes berechtigt sei, folge

auch aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur



sogenannten Abstandslehre. Danach koénne ein Zeicheninhaber
_ gegenﬁber dem Inhaber eines jlingeren Zeichens keinen groBe-
‘ren Abstand bheanspruchen, als er ihn selbst mit seinem '

' Zeichen von anderen Konkurrenzzeichen SGWtht oder gewahrt

" nabe. Diese. Handhabung fithre im allgemeinen. dazu, daB der
'Schutzberelch eines unbenutzten Wlderspruchszeichens 1m
Widerspruchsverfahren enger gezogen werde, als das bei
Beruck91chtlgung des regelmaﬁlg kleineren Kreises benutzter
Drittzeichen der Fall sein wilirde. Das sei aber nicht be-
denklich, da -dem Widersprechenden immer noch die Moglichkeit
der Ldschungs- oder Unterlassungsklage unter Berucksichtigung
der tats#échlichen Benutzungslage offenblelbe.-

In ahnllcher Rlchtung wie die Ausflihrungen des zuletzt
genannten Beschlusses bewegen sich die Gedankengange der
Rechtsbeschwerde. Auch sie melnt die tatsdchliche Benutzung
 entgegengehaltener Drittzeichen kénne im Widerspruchéver—
fahren ebensowenig gepruft werden wie die entsprechende
Frage, ob .das Widerspruchsgzeichen selnerseits durch Benutzung
gestéirkt worden sei; auch kinne vom Anmelder, der sein Zei- |
chen mdglichst bald eingetragen haben mdchte, nicht verlangt
werden, daB er umfangreiche Nachforsehungén iiber die Be-
nutzung eingetragener Drittzeichen anstelle. Dabei diirfe
 kein Unterschied zwischen benutgzten oder‘unbenutzten Wider- |
spruchszeichen gemacht werden, da es sonst von der ﬁlnlassumﬁ
des Widersprechenden abhidngen konne,‘ob das Verfahren rasch ?
oder langwierig verlaufe. Von der - nicht zu untersuchenden-_
Stellung des Widerspruchszelchens im Wirtschaftsverkehr und
der damit verbundenen nachtréglichen Stérkung oder Schwéchun!
“sei aber zu unterscheiden die vorweg auch im Widerspruchs-
verfahren zu priifende Frage, welche Kennzeichnungskraft dem
Widerspruqheﬁeiehen,von Haus aus_zukommé. Séiné'ﬁrsprﬁngliche
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,Kennzelchnungskrai‘t sei nach der sogenannten Abstandslehre
davon abhhnglg, in der Nihe welcher sonstlgen elngetragenen
Drittzelchen es selnen Platz gewahlt habe.v I ' '

3. Die Entscheldung ilber den vorllegenden Fall hangt
davon ab, wie die geschilderte strlttlge Rechtsfrage zu
beurtellen ist. Tritt man der Aufi‘assung des 4. Beschwerde-— .
senates in- dem angefoohtenen BeschluB bei, dann wire es aus
Rechtsgriinden nicht zu beanstanden, ‘daB das _Beschwerdege_-
richt im Streitfall eine rechtserhebliche Beeintréchtigung
der Kennzeichnungskraft des Widerspruchsgeichens nicht
glaubte feststellen zu kinnen, Denn nach seinen Feststellun-
gen werden’ tatséichlich benutzt die IR-Marke 148 843 "V:.-
- - die aber nur fir eine in Italien im Handel befind-
liche pharmazeutische Spez;alltat verwendet werde und dle
sich im ubrlgen vom Wldersnruchszelchen sehr v1e1 gtérker
unterscheide als das angemeldete Zelchen, ferner die IR~
Marke 103 852 Vi@, unter der aber nur in- Spanien und
verschiedenen anderen Liindern pharmazeut:.sche Speziallta‘cen
verkauft wurden und deren irmerdeutsohe Benutzung in einem
beachtllchen Umfang m.cht angenommen werden konne, und end-
lich auf dem: entfernter liegenden Veterinarsektor das Zelchen
Nr. 629 912 "VJ.-,". Hinsichtlich der iibrigen entgegen-
gehaltenen Drittzeichen wird in dem angefochtenen Beschluﬁ
ausgefiiirt, daf die Anmelderinr trotz: Auflage n:.cht habe
angeben konnen, fﬁr welche Waren dlese Zeichen gebraucht
worden sein sollten und selt wann und in welchem Umfang die
Benutzung erfolgt sei. AR ' '

Folgt man hlngegen dem abweichenden Standpunkt des o A
24 . Beschwerdesenates und der Rechtsbeschwerdefuhrerzn, dann

wiren auSer den genannten Drittzeichen Vl-, Vi_.
und Vi zumindesat noch die weiterhin in die Rolle ein—-

getragenen Zeichen Vi@, v, vigilD, vi gD,
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ferner Vi-, Vi@ und V@-Gustin heranzuziehen,

soweit sie fiir gleiche oder benachbarte Warengebiete ein-
1getragen'sind, und zwar nach Ansicht des 24, Senates des
Bundeapatentgerlchtes auch diejenigen, die spiter als das
Wlderspruchszelchen angemeldet wurden. Das konnte je nach
Art der Berﬁck31chtlgung dieser Drlttzelchen eine so welt-'
- gehende Elnschrankung des’ Schutzbereiches des Widerspruchs-

fzeichens zur Folge haben, daB eine Verwechslungsgefahr

- nicht mehr anzunehmen wﬁre. '

4. Bei‘der'Prﬁfﬁng; welche Beurteilungsgrundsétze an—
gesichts der hier zutage tretenden gegenaétzlichen AuBerun~
gen anzuwenden sind, muB - wie dies bereits in dem BeschluB
des 24. ‘Beschwerdesenats zum Ausdruck kommt - zWeierlei
»auselnandergehalten werden: Einmal die PFrage, welcher Ein-
fluf auf die Kennzeichnungskraft eines Zeichens Drittzelehen
nach dem sachlichen Recht belgemeaaen werden kann, und zum
‘anderen d;evverfahrensrecht;;ggg_Frage, ob und in welchem
Umfang etwaige sachlich~rechtlich anzuerkennende Einfliisse
im patentamtlichen Widerspruchsverfshren Beriicksichtigung
finden kdnnen. Dabei ist es durchaus denkbar, einen Teil
‘der fur die abschlieBende Beurteilung der Verwechslungs~
gefahr magebenden Umsténde im Widerspruchsverfahren im

|

¥

© Interesse seiner Entlastung und Vereinfachung unberuck81ch~ §
tigt zu lassen und ihre Priifung erforderlichenfalls anderen

erg&nzenden Verfahren vorgubehalten. Hlngegen ist_es nicht
vertretbar, Zeicheniibereinstimmung und Verwechslungsgefahr,
deren Begriff filr das gesamte Kennzeichenrecht der gleiche

fahren nach Geslchtspunkten zZu beurtel?en, die im sachllchen
Recht kelne Grundlage finden und die daher bei einer um-
fassenden abschliefenden Wiirdigung wieder ausgeschieden
werden miiBten. Denn was materiell-rechtlich im Endergebnis

, 1st, im Wlderspruchsverfahren abweichend von sonstigen Ver- |
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ungweifelhaft unerheblich ist, kann nicht aus bloBSen ver-
fahrensrechtlichen Erwdgungen fiir das Widerspruchsver-
fahren Bedeutung erlangen.

&) Zu-der Frage, welche Bedeutung . benyggten Drittzei-

chen im Wlderspruchsverfahren zukommt, ist folgendes zu
bemerken- R ‘

aa)'Eé ist nach gachlichem Recht unbestritten, daB die
Kennzeichnungskraft eines. Zeichens einerseits durch seine
Benutzung im Verkehr gestdrkt, andererseits durch benutzte
Drittzeichen geschwiicht werden kann. Die Schwhchung durch
Drittzeichen wird demit begriindet, da8 der Verkehr durch
' das Nebeneinanderbestehen der Zeichen genbtigt werde, auch
auf geringfligige Unterschiede zu achten, und daB daher
bereits geringe Unterschiede genilgen kdunten, eine Verwechs-
lungsgefahr auszuschlieBen (BGH GRUR 1955, 415, 417 - Arctu~
van; GRUR 1955, 484, 486 - Iuxor; GRUR 1955, 579, 581 -
Sunpearl; GRUR 1957, 499, 501 - Wipp). Andere haben die Bin-
schriankung des Schutzes daraus hergeleitet, daB in solchen
Fdllen die Zeichen zwar an sich nach wie vor verwechselbar
seien, daB aber der Verkehr dann, wenn ihm auf dem frag-
lichen Warengebiet eine Reihe #hnlicher Zeichen begegnen,

. aus der Ahnlichkeit noch nicht auf die Herkunft aus dem

gleichen Geschéftsbetrieb schlieBe, also keiner Verwechs—
luhgegefahr im Sinne-eines Herkunftsirrtums unterliegé (vgl.
auch Leo, GRUR 1963, 607; von Harder, GRUR 1964, 299). Wie
immer diese Schwichung eines Zeichens durch Drittzeichen
begrindet wird, sie kann unter dem Gesichtspunkt des Ver-
haltens des Verkehrs naturgemff nur dann in Betracht kommen,
wenn die Drittzeichen im Verkehr auch tatséchlich in Er-
scheinung treten. In der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofes ist daher fiir den Verletzungsstreit stéts:daran
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"festgehalteh worden, daB die Stellung des angeblich ge-—
schwidchten Zeichens im Wirtschaftsverkehr zu untersuchen
ist und das eine Schwachung nur durch benutzte Drltt-
geichen moglich ist (so schon GRUR 1952, 419, 420 - Gumax;
- GRUR 1954, 123, 124 - Auto-Fox; GRUR 1955, 415, 417 -
‘Arctuvan, insbesondere GRUR 1955, 484, 486 - Luxor; GRUR
1955, 579, 582 - Sunpearl; GRUR 1959, 420, 421 ~ Opal;
GRUR 1961, 628, 629 - Umberto Rosso). Auch die sogenannte
Abstandslehre ist ~ wie Harder, GRUR 1964, 299, 302 zu-
treffend bemerkt - vom Bundesgerichtshof jedenfallé bislang
nicht anders angewendetl worden. Soweit dabei die Formu-—
lierung verwendet wurde, ein Zeicheninhaber konne keinen
weiteren Abstand der Konkurrengzzeichen von seinem Zeichen -
verlangen, als er lhn seinerseits von anderen KonkurrenZe"
zeichen-gewahft,und gewdhlt habve, war demit bisher immer
nur der vorgenannte Gedanke der Schwédchung gemeint, und es
vurde daher stets als selbstverstédndliche Voraussetzung
angesehen, daB die Drittzeichen durch ihre Benutzung im
Verkehr eine gewisse Bedeutung erlangt hatten (so ausdriick-
lich BGH GRUR 1955, 484, 486 - Luxor, vgl. neuerdings

BGHZ 45, 131 - Shortening).

bb)-Ob und inwieweit diese Schwichung durch benutzte
Drittzeichen auch im Widerspruchsverfahren zu beriicksichti-
gen ist, hat der erkennende Senat bislang noch nicht ab-
schlieSend entschieden {vgl. BGHZ 39, 266 271 £ =~ Sunsweet,
BGHZ 42, 307 - derma; BGHZ 44, 60, 64 - Agyn, BGHZ 45, 173
- Epigran). Auch der Streitfall wilrde zu “keiner abachlieﬂen—
-den Entscheidung nitigen, wenn ledxgllch die drei vom Be~
schwerdegericht behandelten Drittzeichen zu berﬂek31cht1gen
whren, weil deren Benutzung zu keiner Schwichung gefihrt
haben konnte. Da aber die Nichtbenutzung der weiteren Dritt-
zeichen jedenfalls nicht unstreitig ist, insbesondere gus
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den Erklérungen der Anmelderin im Beschwerdeverfahren
nicht etwa entnommen werden kann, daf sie die Nichtbe-
nutzung dieser Zeichen gugestanden habe, kann die Frage,
ob im Widerspruchsverfahren Ermittlungen iiber Art und
Umfang der Benutzung angustellen sind, nicht offen'ge—
lassen werden. _ : : .

Bei der Beantwortung dieser Frage ist nicht auf die
Moglichkeiten des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundes-
patentgericht, sondern auf Punktion und Zuschnitt des
Verfahrens vor der patentamtlichen Verwsltungsbehtrde ab-
zustellen; denn allein das Ergebnis dieses Verfahrens ist
Gegenstand der Nachpriifung durch die Beschwerde~ und Rechts~
beschwerdegerichte, und diese Nachpriifung muf sich daher
innerhalb der Grenzen bewegen, die der Tdtigkeit des Patent-
amtes gezogen sind. Das Verfahren vor dem Patentamt ist
aber ~ wie der Senat in den vorgenannten Entscheidungen
 wiederholt zum Ausdruck gebracht hat - zusemmen mit dem
Eintragungsverfahren auf die rasche Erledigung einer Viel-
zahl von Anmeldungen angelegt und darf als registerrecht-
liches Verfahren nicht ungebilhrlich verzbgert werden. Sein
'..Gegenétand ist nach der gesetzlichen Aufgabenveftéilung.v
in § 6 W2G allein die Priifung, ob zwischen dem angemeldeten
Zeichen und dem filr gleiche oder gleichartige Waren ange-
meldeten #lteren Widerspruchszeichen in ihrer eingétragenen
oder gur Eintragung bestimmten Gestalt Ubereinstimmung im
Sinne des § 31 WZG besteht. AnerkanntermaBen sind daher
eine Reihe von Fragen, die fiir die endgiiltige Berechtigung
einer Eintragung bedeutsam werden kdnnen, in diesem Ver-
fahren nicht zu untersuchen {vgl. Tristedt, MA 1966, 260,
266), darunter auch die Frage, ob sich ein von Haus aus
schutzunfghiger Bestandteil des Widerspruchszeichens im
Verkehr als Kennzeichen durchgesetzt hat (BGHZ 42, 307 -
derma) oder ob das Widerspruchszeichen wegen Nichtbenutzung
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eihen'geringeren Schutz genieBt (BGHZ 44, 60 - Agyn; 45,
173 - Epigran). Der 24. Beschwerdesenat legt in seiner

' Pntscheidung (aa0 5. 168 f) dar, daB nach der Praxis

der Priifungsstellen auch die hier in Rede stehende so-
gehannte Benutzungslage nie oder kaum im Widerspruchs-
verfahren beriicksichtigt worden sei, obwohl sie fir die
Beurteilung der Verwechslungsgefahr uhverkennbar grofBere
Bedeutung hat als eine Reihe sonstiger vom Widerspruchs-
verfahren ausgeschlossener Fragen. Diese Praxis 188t sich
gzwar nicht mit einem Gegensatz zwischen "formlichem" und
"sachlichem" Zeichenrecht, wohl aber damit begriinden, daB
sich die registerrechtliche Priifung der Vérwechslungs—
gefahr durch das Patentamt grunasatélich auf die von Haus
aus gegebene Ubereinstimmung (Verwechselbarkeit) der
Zeichen in ihrer eingetragenen oder zur Eintragung be-
stimmten Gestalt konzentriert (vgl. BGHZ 42, 307 - derma)
und sich nicht mit den Veridnderungen durch die etwaige 7
Stellung der Zeichen im Wirtschaftsverkehr befassen muS.
Die erwihnte Amtsiibung der Priifungsstellen erscheint vor
allem deshaldb verstindlich, well das vom Grundsatz der
Antesermittlung beherrschte patentamtliche Widerspruchsver-
fahren fir die erfahrungsgemisf oft umfangfeichen und zeit-
raubenden Beweiserhebungen iiber Art und Umfang der Benutz
wenig geeignet ist. Den Schwierigkeiten, die fiir die
Prﬁfungss%elien mit den erforderlichen Ermittlungen ver-
bunden wéren und die der 4. Beschwerdesenat anscheinend
unterschédtzt, kann mit Hilfe der Beibringungspflicht der
Beteiligten schon deshaldb nicht wirkungsvoll begegnet wer-
‘den, weil dann im Amtspriifungsverfahren zumindest verstarl
die schon fir das Parteiverfahren vorgeschrlebene Frage—
und Aufklérungspflicht gem#B § 139 ZPO eingreifen wiirde,
zumal dem Patentemt die Zeichenrolle und ein umfangreiche
Karteimaterial zur Verfiigung stehen, die als Unterlagen '
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fir Ermittlungen und fiir Hinweise an die Béteiligten
durchaus geé;gnet_seinrwﬁrden. Die Berﬁcksichtiguﬂg dex
Benutzungslage ist nur dort nicht mit erheblichen, dem
Wesen des patentamtlichen Verfalrens widersprechenden,
Belastuhgen.verbunden, wo diese Lage ohne eingehende
Ermittlungen beurteilt werden kann. Das wire vielleicht

in einem weitergehenden Umfang als nach der derzeitigen
Gesetzeslage hﬁglich, wenn im deutschen Warenzeichenrecht
die Benutzungspflicht eingefiinrt wiirde und wenn dann auf-
grund der Eintragung eines Zeichens in der Rolle regel-
méfBig auch seine Benutzung im Verkehr vermutet werden
kénnte. Solange aber kein Benutzungszwang besteht, ist

die Priifung der Benutzungslage im patentamtliichen Ver-
fahren nur dann vertretbar, aber im Interesse einer rich-
tigen Sachentscheidung auch geboten, wenn alle fiir die
Tatsache der Benutzung und ihren Umfang maB8geblichen Um-
stinde unstreitig oder - beispielsweise aus einem vorauf-
gegangenen Priifungsverfahren gemdB § 4 Abs. 3 WZG — amts-—
bekannt sind, gegebeﬂenfalls guch dann, wenn eine strittige
Benutzung unterstellt werden kann, ohne daB das Ergebnis
dadurch beeinflufit wird. Bei diesen "liquiden" PFdllen hat
sich das Patentamt auch in der Vergangenheit fiir verpflich-
tet gehalten, seine Augen nicht vor dem gegebenen Sachver-
halt zu verschliefen und nicht sehenden Auges eine im:sach-
lich-rechtlichen Ergebnis unrichtige Entscheidung zu treffen
(vgl. auch BGHZ 39, 266, 271 Sunsweet; BGHZ 42, 307, 312 -
derma) . ' -

Diese billigenswerte Amtsiibung ist von dem 6. Uber-
leitungsgesetz vom 23. Mdrz 1961, das am Grundsatz der Amts—-
ermittlung festgehalten hat, nicht beriihrt worden. Der
Senat hat bereits in der Sunsweet—Entscheidung‘(BGHZ 39,

266, 217 f) auf die Absicht des Gesetzgebers hingewiesen,
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Vdurch,die im 6. Uberleitungsgesetz enthaltene Regelung
"moglichst keine Anderung der nach allgemeiner Auffassung.
bewihrten bisherigen Verfahren" eintreten zu lassen

(Begr. Z.'Reg.Entwurf, Bd. 1 der Materialien zum 6. UG
"S.,B), Géht.maﬁ'aber.davon aus, dann kann die Benutzunés—‘
lage nach wie vor nur dann im Widerspruchsverfahren beriick-
sichtigt werden, wenn sie in ihrer Gesamtheit soweit un-
streitig oder amtsbekannt ist oder unterstellt werden kann,
daB der Priifer ihren EinfluB .auf Kennzeichnungskraft und
Verwechslungsgefahr erschdpfend und .abschliefliend zu beur-
teilen vermag. In allen anderen Fillen muB die. ergénzende
Priifung der Benutzungslage anderen Verfahren iiberlassen
bleiben. Wenn die Zeicheniibereinstimmung unabhéingig von

der Benutzungslage verneint wird, der Widersprechende aber
filr das Widerspruchszeichen eine durch die Benutzung ge-
steigerte Kennzeichnungskraft beansprucht, so kidme die
 Loschungsklage geméB8 § 11-Abs. 1 Ziff. 1 WZG in Betracht.
Wenn die Zeicheniibereinstimmung ohne Beriicksichtigung der
Benutzungslage bejaht wird, wiirde dem Anmelder in dem Um~-.
fange, in dem eine patentamtliche Prifung im Hinblick auf 4
die Besonderheit des patentamtlichen Verfahrens nicht»staft-f
gefunden hat, d.h. zur Geltendmachung des Einflusses der. :
ungepriift gebliebenen Benutzungslage auf Kennzeichnungskraft;
und Verwechslungsgefahr, der Weg der Eintragungsbewilligung&i
klage nach § 6.WZG offen gehalten werden'mﬁssen, dem zur :
Entléstung des Widerspruchsverfahrens besondere’Bedeutung
beizumessen ist; denn die fiir das Verfahren ubér die Ein- ]
tragungsbewilligungsklage geltende Bindung des Prozefgerichty
an die im patentamtlichen Verfahren getroffene Entscheidung '
{iber die Zeichenilbereinstimmung (vgl. BGHZ 37, 107 -~ Germa-
taler Sprudel). kann sinnvoller Weise nur so weit bestehen,
‘wie im patentamtlichen Verfahren die Zeicheniibereinstimmung
iilberhaupt geprift und dariiber entschieden werden konnte.
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AbschlieBend mag-hierzu noch bemerkt werden, daB eine
deraftige Begrenzung der Berucksichtigung an sich rechts-
erheblicher Tatsachen in einem bestimmten Verfahren mit
dem Ziel eines raschen vorldufigen Abschlusses dieses
Verfahrens der Rechtsordnung nicht fremd ist, wie etwa
das Beispiel des Urkundenprozesses zeigt.

Da im Streitfall die Benutzung der Drittzeichen teil-
veise striftig ist und da auch Unterstellungen keine ab- |
schlieBende Beurteilung erlauben wiirden, muB unentschieden
bleiben, welcher Einflul etwa benutzten Drittzeichen auf
die Kennzeichnungskraft des unstreltlg unbenutzten Wider-
spruchszeichens zukommen kinnte. Im Ergebnis hat daher
das Beschwerdegericht zu Recht aus der Benutzungslage keine
fir die Anmelderin giinstigen Folgen hergeleitet.

b) Damit stellt sich jedoch die weitere Frage, ob
~ wie die Rechtsheschwerde meint -~ die Kennzeichnungskraft
des WiderapruchSZeichens bereits wegen der blofilen Eintragung
der Drittzeichen, unabhéingig von ihrer Benutzung, abs(gew
schmiilert angesehen werden musl. :

aa) Die Rechtsbeschwerde beruft sich insoweit auf die
bereits erwdhnte "Abstandslehre", die schon in der Gumax-
Entscheidung (GRUR 1952, 420) zum Ausdruck gekommen gei
und die jedenfalls eine Beriicksichtigung elngetragener
prioritatsalterer Drittzelchen ”echtfertige. o

Die hierzu von der Rechtsbeschwerde vertretene
Auffassung wird verschiedentlich damit begriindet, daB
niemand ein Zeichenrecht erwerben konne, das. bereits dem -
Inhaber eines Hlteren Zeichens zustehe, wobei es - weil
das deutsche Warenzeichenrecht keinen Benutzungszwang
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kenne - gleichgiiltig sein miisse, ob das &ltere dhnliche
. Zeichen tatséichlich benutzt werde oder nicht. Diese
Begriindung, weélche die Abstandslehre im Sinne einer
formalen "Zirkeltheorie" miBversteht, wird -dem System

"~ und Wesen des deutschen Zeichenrechtes nicht gerecht

‘und erweist sich in dieser schroffen Auspriégung als Ein-
wand aus dem Recht eines Dritten, der nach éachlichem_
Recht regelméiBig unzuléissig ist und im Widerspruchsver-
fahren nicht allein aus Griitnden verfalirensméBiger Zweck-

- méBigkeit zugelassen werden kann. Das Recht eines Zeichen-
inhabers beginnt nicht erst dort, wo die Rechte 4lterer .
Zeicheninhaber aufhéren. Der Inhaber eines unbenutzten
dlteren Zeichens wdre gwar seinerseits befugt, einem
anderen Anmeldung und Benutzung éinesHVerwechslungsfﬁhigen
‘Zeichens zu untersagen. Duldet er aber aus irgendeinem
Grund ein solches Zeichen, dann erwirbt der Inhaber dieses
‘anderen Zeichens seinerseits vollen Schutz. gegen die An-
meldung weiterer verwechslungsfihiger Zeichen durch Dritte
(vgl. auch BGH GRUR 1957, 34, 35 - Hadef fiir den Fall der
Eintragung gleichlautender Warenzeichen fiir zwei verschie-
dene Inhaber; vgl. ferner RG GRUR 1931, 154, 155 - Saale~
gold). Es wire nicht gerechtfertigt, diesem Dritten den
Einwand zuzubilligen, zwischen dem von ihﬁ angemeidetéﬁ
und dem Gegengzeichen sei eine Verwechslungsgefahr deshalb
“in Kauwf zu nehmen, weil an sich der Inhaber eines dlteren
Zeichens Verbotsrechte gegeniiber dem Inhaber des Gegen-
zeichens geltend machen ktnne, obwohl er das nicht tut und
auch sein &dlteres Zeichen nicht benutzt. |

Fiir den Standpunkt der Rechtsbeschwerde kinnte - wie
das Beschwerdegericht andeutet - schon eher der allgemeine
Grundsatz von Treu und Glauben angefiihrt werden; denn nach
anerkannter Rechtsansicht verstifit gegen diesen Grundsatz,
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wer sich'zu'seinem eigeneﬁ Verhalten in Widerspruch setzt.
Es ist deshalb zu fragen, ob ein Widersprechender sein
Recht mifbraucht, wenn er selbst nur einen geringen Ab-
stand von #lteren Zeichen gewdhlt hat, gleichwohl aber
Anspriiche gegenﬁber Jingeren Zeichen geltend machen will,
die von seinem Zeichen einen mindestens ebenso groBBen Ab-
stand halten. Auch mit dieser Uberlegung 1aBt sich jedoch
eine- Beruck81cht1gung der nur elngetragenen, aber nicht
benutzten Drittzeichen nicht rechtfertlgen. Das Beschwerde-
gericht‘weistAzutreffend darauf hin, daf bei solchen Zei-
-chen keineswegs feststeht, ob sie jemals benutzt werden;

es gibt bei der derzeitigen Gesetzeslagé zahlreiche in der
Rolle eingetragene Zeichen, die im geschﬁftlichen Verkehr
niemals in Erscheinung treten. Ferner filhlen sich manche
Inhaber unbenutzter Zeichen in ihien Belangen nicht beein-
tréchtigt, wenn ein anderer ein #hnliches Zeichen nicht

fiir gleiche, sondern nur fir gleichartige Waren benutzen
'w1l;, so daB es vielfach zu Verelnbarungen iber eine gegen-
‘seitige Duldung kommt. ' Endlich kann die lebendige Entwick-
lung dazu filhren, deB sich ein Zelchen, das bel seiner Ein~
tragung von #lteren unbenutzten dhnlichen Zelchen nur einen
geringen Abstand einnehm, im Verkehr durchsetztrund starke} _
Kennzeichnungskraft erwirbt, und de8 zugleich die ursprﬁhg- »
lichen Verbietungsrechte des #lteren Zeicheninhabers ver-' .
wirkt werden. Aus allen diesen Griinden wire es_verfehlt,‘

. gegen den Inhaber eines Zeichens, das von den inhabern un~
benutzter priorititslterer #hnlicher Zeichen geduldet wird,
den Vorwurf des RechtsmiBbrauches zu erheben, wenn dieser
nun seinerseits die gesetzlichen Rechte gegenliber ver-
wechsiungsféhigen Zeichen und entsprechenden Zeichenanmel-
~dungen ausiibt. ‘ ' - ’
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~ bb) Diese'Erwﬁgungen greifen uneingeschrédnkt dann
durch, wenn das Widerspruchszeichen seinerseits im
‘geschéftlichen Verkehr tatstichlich bemutzt wird (vgl.
auch BGH GRUR 1961, 628, 629 - Umberto Rosso fir den
Fall, daB eine IR-Marke zwar nicht in Deutschland, wohl
aber im Ausland in Benutzung ist). Wird hingegen - wie
im vorliegenden Fall - das Widerspruchszeichen nicht
benutzt, dann sollen nach Ansicht des 24. Senates,'die
der stdndigen Ubung des Patentamtes ehtsprecheg auch
solche Drittzeichen Berlicksichtigung finden; die ebenso
.wié das Widerspruchszeichen ledigliCh‘eingetragen_sind,
und zwar soll - wie es in dem BeschluB des 24. Senates
heiBt - eine hypothetische vorausschauende Prﬁfung der
Verwechslungsgefahr stattfinden, bei der zu unterstellen
sel, daB sowohl das Widerspruchszeichen als auch die ein-~
getragenen Drittzeichen benutzt wirden und sich demzufolge
gegenseitig schwichen konnten. ' ’

Dieser Ansicht kann nicht beigetreten werden. SBolange
das deutsche Warenzeichenrecht keine Benutéungspflichtv
kennt, erscheint es schon bedenklich, die Beriicksichtigung
des Rollenstandes davon abhéngig zu machen, ob das Wider-
gpruchszeichen im Zeitpunkt der Eutscheidung noch nicht
oder doch schon in Benutzung genommen worden ist. Zwar
kann unbenutzten Zeichen ein geringerer Schutz gebithren als
neu in Benutzung genommenen Zeichen, namiiCh gowelit der
Geltendmachung von Rechten aus unbenutzten Zeichen der Ein-
wend unzuldssiger Rechtsausiibung eniée@éﬁsﬁehf (vgl. dazu
BGHZ 45, 173 ~ Epigren;, wonach dieser Einwand im Wider-
spruchsverfahren nicht erhoben werden kann). Liegt diese
besondere Voraussetzung zber nicht vor, dann erscheint es
nicht gerechtfertigt, den Inhaber eines noch nicht be-
nuitzten Zeichens bei der Beurteilung der Frage, inwiewestt
die Kennzeichnungskraft seines Zeichens durch Drittzeichen
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-beeinfluBt wird, im Ergebnis schlechter zu stellen als
einem Zeicheninhaber, der sein Zeichen vielleicht soeben .
erst in Benutzung genommen hat, zumal der Zeitpunkt der
Ingebrauchnahme von Zufédlligkeiten abhingen kaﬁn. Davon
abgesehen findet der Gedanke, die Entécheidung ﬁbervdie
Zeicheniibereinstimmung auf eine hypothetische kiinftige
Schwiichung des Widerspruchszeichens abgzustellen, im sach-
lichen Zeichenrecht keine Stiitze. Demgeméfl ist es bel '
Unterlassungskiagen aus unbenutzten Zeichen niemals aner-
kannt worden, daB die Kennzeichnungskraft dieser Zeichenc
allein deshalb geringér zu bemessen sei, weil eingetragene
dhnliche Drittzeichen im Palle ihrer Benutzung eine Schwid~
chung bewirken k 6 nn t e n . Die gegenteilige Beurtei-
lung wiirde dazu fiihren, da der Gesichtspunkt der Schwi-
chung der Kenngzeichnungskraft eines eingetragenen Zeichens,
der ohnehin an einen gewissen Ausnahmetatbestand ankniipf v,
itbermifig ausgeweite: werden wiirde. Abgesehen davon muB die
Rechisanwendung grundstitzlich von einem bestimmten Sachver-
halt ausgehen; sie darf regelmiiflig nicht auf unsichere Mut-
mafBungen iiber eine etwaige szukiinftige Entwicklung gegriindet
werden, die wie diejenige der zeichenrechtlichen Benutzungs-
lage und Ingebrauchnahme derzeit unbenutzter Drittzeichen
v61lig ungewiB und uniibersehber ist. Es 148t sich schon
nicht voraussagen, ob die Drittzeichen Uberhaupt jemals’

' benutzt werden. Selbst wenn man das aber noch unterstellen
konnte, dann wire doch weiter zu beachten,_daﬁ die Schwé-
chung eines Zeichens nicht schon automatisch durch Benutzung
#dhnlicher Drittzeichen eintritt (vgl. GRUR 1955, 579,

581 - Sunpearl), sondern weiterhin davon abhingig ist, in

. welchem Umfang und fiir welche der eingetragenen Waren die
Drittzeichen verwendet werden. Zudem kann umgekehrt die Ent-
wicklung auch zu einer Erstarkung des fraglichen Zeichens |
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fihren, die eine Schwhchung durch #hnliche Drittzeichen
verhindern wiirde. '

.Diesen Erwigungen kann nicht entgegengehalten wer-
den, daB auch die Verwechslungsgefahr gwischen einem un-
benutzten Widerépruchszeichen und demf&&gliéherweise eben-
‘falls noch unbenutzten angemeldeten Zeichen mur hypdthetisch
rdanach beurteilt werden konne, ob die Zeichen, we nn
sie verwendet werden, . in den beteiligten Verkehrskreisen
zu Verwechslungen fiithren kdnnten (so BGH GRUR 1961, 231 -
Hapol; GRUR 1965, 672 - Agyn; BGHZ 45, 173 - Epigran), und
. daB daher unbenutzten Drittzeichen gleichermafen ihre -
kiinftige Entwicklung zugute gehalten werden miisse. Bei der
Priifung, ob filr die beteiligten Verkehrskreiae‘die Gefahr
von Verwechslungen zwischen Widerspruchszeichén und ange-
meldetem Zeichen zu befiirchten ist, wird gerade nicht auf
eine nur mogliche, im einzelnen ungewisse kiinftige Ent-
wicklung abgestellt, zu der beispielsweise auch eine denk-
bare Bretarkung des Widerspruchszeichens-geﬁéren wiirde,
sondern es wird lediglich angenommen, daB sich beide Zei~- 1
chen im Zeitpunkt der Priifung in ihrer eingetragenen Gestalt|
im Verkehr gegenilberstehen. Eine darauf beschrénkte Unter-
stellung wiirde — wie erwdhnt - fur die Beurteilung des
komplexen Schwiichungstatbestands nicht ausreichen. |

Auch der 24, Beschwerdesenat geht éffenbar davon aus,
daf nach dem sachlichen Recht aus nur eingetragenen Dritt-
zeichen keine Schwidchung im bisher ertrterten Sinne herge-
leitet werden kann, Er verweist selbst auf die Moglichkeit
einer anschlieBenden Verletzungs- oder Léschungsklage, bei
der danz die nur eingetragenen und nicht bvenutzten Dritt-
zeichen unberiicksichtigt bleiben miiBten, Es ist indessen
nicht einzusehen, daf dann im Widerspruchsverfahren gleich-
wohl der gesamte sogenannte Rollenstand zugrunde gelegt

o -
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und damit die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens
. nach strengeren Grundsiitzen beurteilt werden soll, als das
sachliche Recht sie fordert. Die verfahrensrechtlichen Be-
sonderheiten des Widerspruchsverfahrens, insbesondere das

' Bestreben nach Vereinfachung und Beschleﬁnigung, sprechen-
im Gegenteil dafur, es erst recht von solchen Gesichts-
punkten freiguhalten, die nach dem sachlichen Recht im End-
ergebnls unerheblich sind.

cc) Andererseits widre es aber auch verfehlt, kunftlg
im Widerspruchsverfahren den Rollenatand génzlich unbeachtet
zu lassen. Es geht nédmlich, was in der Auseinandersetzung
iiber die hier umstrittenen Pragen vielfach {ibersehen wird,
bei der patentamtlichen Priifung eines neu angemeldeten
Zeichens auf seine Verwechselbarkeit mit einem dlteren Zei-
chen zundchst einmal in erster Linie darum, welche Kenn-
zeichnungskraft dem Hlteren Widerspruchszeichen von Hause
aus zukommt. Unter diesem Gesichtspunkt kann die Heranzie-
hung des Rollenstandes - wie bereits der 24. Beschwerdesenat
‘angedeutet hat {(aa0 S. 171) - wertvolle Aufschliisse ver-
mitteln. Wenn in die Zeichenrolle fiir gleiche oder benach-
varte Warengebiete eine Reihe dhnlicher Zeichen gelangt
sind, ohne dafl deren Inhaber gegen weitere Anmeldungen ein-
geéchritten sind, dann kann dies fir den erfahrenen und
séchkundigen Priifer dieses Warengebietes ein wichtiger
Fingerzeig dafiir ‘sein, da8 es sich um naheliegende verbrauch-
te Wortbildungen von geringer Originalitét handelt und daB
sich die Anmelder solcher Zeichen deren urspriinglicher Kenn-
zeichnungsschwiche durchaus bewuft sind. Bei dieserrPrufung
der urspriinglichen Kenngzeichnungskraft eines Zeichené, die
unbabhiingig von seiner weiteren Stirkung cderaSchwichung -
durch die Benutzungslage vorzunehmen ist und die sich mit
dem Zeichen in seiner eingetragenen Gestalt befaBt, sind
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ebenso wie sonstige von Amts wegen bekannte Umstdnde

auch solche Anhaltspunkte heranzuziehen, die sich aus
‘dem Rollenstand gewinnen lassen. Dabei konnen nament- B
. lich prioritdtséiltere eingetragene Drittzeichén Bedeutung

- erlangen, aber auch priorititsjiingere Eintragungen, so-
weit sie Riickschliisse auf die einem Zeichen von Hause aus
zukommende KennZeichnungskraft zulassen. Auf diese Weise
wird im Unterschied zu der vom Beschwerdegericht zu Recht
abgelehnten, formal miBverstandenen Abstandslehre der
Rollenstand nicht schematisch herangezogen und auch nicht
hypothetisch auf Grund einer nur méglichen, aber vollig
ungewissen Entwicklung gewiirdigt, sondern als Stitze fir
die im iibrigen aus Sachkunde und Erfahrung gewonnene Beur-
teilung nutzbar gemacht. Das erscheint gerade fiir das
patentamtliche Eintragungs- und Widerspruchsverfahren
gerechtfertigt, das einerseits von zeitraubenden Beweis-—
erhebungen mdglichst freizuhalten ist, das aber anderer—
seits auf der besonderen Sachkunde und der durch jahre-
lange Praxis gesammelten Erfahrung der ?rﬁfungéstellen fiir
ihre Warengebiete aufbaut und zu dessen Schwerpunkten die
. Beurteilung der urspriinglichen Kennzeichnungskraft eines
Zeichens gehtrt, Von diesem Blickpunkt aus wird die Bexriick-
sichtigung des Rollenstandes iiber die sogenannte Abgrenzungs-
‘hilfe gemdB § 5 Abs. 3 WZG hinaus auch weiterhin den von
der patentamtlichen Praxis bisher verfolgten Zweck erfiillenm,
nicht nur das vorhandene umfangreiche Karteimaterial fiir
AuBenstehende nutzbar zu machen undrder Verstopfung der
Zeichenrolle zu begegnen, sondern vbf-allemzauch Zeichen~-
kollisionen mit mbglichst geringem Aufwaend lebensnah zu
beurteilen und weiteren Rechtsstreitigkeiten so weit wie
moglich vorzubeugen. ' ' - '

5. Den vorstehendén Erwdagungen hat das Beschwerde-—~
gericht nicht ausreichend Rechnung getragen, weil es sich
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von der rechtlich nicht haltbaren Auffassung hat leiten
lassen, der Rollenstand sei aus Rechtsgriinden schlechthin
unbeachtlich. Es hat zwar dem Bestandteil "V." geringe
Kennzeichnungskraft beigemessen, weil er in zahlreichen
Zeichen auf dem einschlégigen Warengebiet vorkomme. Zu

der strittigen Wortverbindung als Ganzer hat es hingegen
nur ausgefiihrt, sie sei ein Fantasiewort, das durch

" penutzte Drittzeichen nicht geschwicht worden sei. Es hat
sich aber nicht mit der vorhergehenden Frage befaBt, welche
urspriingliche Kennzeichnungskraft dieser Wortverbindung
innewohnt. Da insoweit eine tatrichterliche Wirdigung unter-
blieben ist und da sich nicht ausscnlieflen 1dBt, daB die
Entscheidung durch den unrichtigen Ausgangspunkt beeinfluB
worden ist, mufte der Rechtsbeschwerde stattgegeben und

die Sache gemifB §§ 13 Abs. 5 WZG, 41 x PatG an das Bundes-

- patentgericht zuriickverwiesen werden, dem auch die Entschei-
-dung iiber die Kosten zu ilbertragen war.

‘Jungbluth Pehle : Sprehkmann
AlfSf Simon
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