Nachschlagewerk: ja
*®

Amtliche Sammlung: ja

——

*(Leitsatz 2iff. 1 und Entscheidungsgriinde I)

wze §§ 5, 6, 15

Epigran

a) Im Widerspruchsverfahren gemidB8 §§ 5, 6 WZG kann der
Einwand, das Widerspruchszeichen sei ein unbenutztes
Vorrats- oder Defensivzeichen, nicht geltend gemacht
werden.

b) Zur Frage der Gleichartigkeit zwischen Fertig- ung
Halbfertigerzeugnissen.

BGH, Beschl. v. 25. Februar 1966 - Ib ZB 7/g4 _ Bundespatent-
gericht



BUNDESGERICHTSHOF

Ib ZB 7/64

BESCHLUSS

Verkiindet am:

25. Pebruar 1966
Zug,

Justizangestellter

als Urkundsbeamter

der Geschiftsstelle

in der Warenzeichensache

der KUNNEED GroH, AGEEED: PHEED:ssc P, zcsetzlich
vertreten durch ihren Geschaftsfiihrer Dr. Felix Gh,

Anmelderin und Rechtsbeschwerdefiihrerin,

- Verfahrensbevollmiichtigte: Rechtsanwdlte Prof.Dr. (D
- | und Dr. D -

gegen

1. LI 2 S B )

2. Ludwig M@EEEEE XG, chemisch-pharmazeutische Fabrik,
veritreten durch ihren personlich haftenden
Gesellschafter Ludvig MNUlED, rOlNENGGGED .
CONBE strate, ’

3- oo’oo..
4. ¢ e 000

Widersprechende und Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmichtigte: Rechtsanwilte Dr.-
und Dr. (D --



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf
die miindliche Verhandlung vom 25. Februar 1966 unter Mit-
wirkung der Senatsprédsidentin Dr. Kriiger-Nieland und
der Bundesrichter Jungbluth, Dr. Sprenkmann, Dr. Mosl
und Dr. Simon

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluB des

25. Senates (Warenzeichen-Begschwerdesenates II)
des Bundespatentgerichtes vom 20, Februar 1964
wird auf Kosten der Rechtsbeschwerdefiihrerin

surickgewiesen.

Griinde

Die Rechtsbeschwerdefiinrerin hat am 13%. Juli 1957
das Wortzeichen "Epigran'" angemeldet, und zwar zuletzt
fiir die Waren "chemische Erzeugnisse fiir Gesundheits-
pflege, ndmlich Wirkstoffextrakt aus Weizenkeimen, der
in einigen Prozenten als Zusatzstoff bei der Herstellung
von Heilsalben, Hautcremes und kosmetischen Pré#paraten
verwendet wird". Sie‘benutzt,das Zeichen nach ihren
Angaben seit 1957 fiir einen Wirkstoffextrakt aus Weizen-
keimen, den sie als Zusatz fiir Heilsalben und kosmeti~
sche Zubereitungen anbietet.

Neben anderen Unternehmen hat auch die Rechtsbhe-~

schwerdegegnerin Widerspruch gegen die Eintragung erhoben.

Sie stiitzt ihren Widerspruch auf das #dltere Zeichen
Nr; 532 938 "Epigranul", das seit dem 23. August 1940
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fiir die Waren der Klasse 2, also u.a. fir Arzneimittel,
chemische Erzeugnisse flir Heilzwecke und Gesundheits-
pflege und pharmazeutische Drogen, eingetragen ist und
bislang nach Behauptung der Beschwerdefiihrerin nicht

benutzt wird.

Die Priifungsstelle des Patentamtes und der Be-
schwerdesenat des Bundespatentgerichtes haben die Uber-
eingtimmung der Zeichen festgestellt und die Eintragung
versagt. Dagegen richtet sich die zugelassene Rechtsbe-
schwerde der Anmelderin.

Die Rechtsbeschwerde ist nicht begrindet.

I. 1. Der von der Anmelderin erhobene Einwand der
Nichtbenutzung des Widerspruchszeichens, der zur Zulas-
sung der Rechtsbeschwerde gefilhrt hat, ist nach Ansicht
des Bundespatentgerichtes im Widerspruchsverfahren unzu-
lissig. Es konne, so heiBt es in dem angefochtenen Be-
schlufl, zugunsten der Anmelderin unterstellt werden, daB
das Widerspruchszeichen noch nie fiir die einschléagigen
Waren benutzt worden sei. Nach stédndiger Spruchiibung des
Patentamtes und bislang herrschender Lehre seien aber im
Widerspruchsverfahren Einwendungen gegen den Besgiand und
"die Geltendmachung des dlteren Widerspruchszeichens aus-
geéchlossen. Nach der klaren gesetzlichen Regelung sei
die sachliche Berechtigung des Widerspruchs allein davon
abhéngig, ob das Widerspruchszeichen dlteren Zeitrang
habe als das angemeldete, ob die beiderseitigen Waren
gleich oder gleidhartig seien und ob die Zeichen iberein-~
stimmten oder verwechslungsfihig seien. Die Geltendmachung
anderer, aus dem biirgerlich- oder wettbewerbsrechtlichen



Verh#ltnis der Parteien flieBender Rechte habe der Ge-
setzgeber aus diesem Verfahren ausgeschlossen, wie

daraus hervorgehe, daBl er zur Entlastung des patent-
amtlichen Eintragungsverfahrens die Moglichkeiten der
Eintragungsbewilligungsklage (§ 6 Abs. 2 WZG) und der
Loschungsklage (§ 11 WZG) erdffnet habe. In diesen Ver-
fahren vor den ordentlichen Gerichten konnten dem #lteren
Widerspruchszeichen auch Einwendungen aus dem Wettbewerbs-,
dem Firmen~ und Namensrecht entgegengesetzt werden ein-
schliefBlich der von der Rechtsprechung entwickelten Grund-
sitze liber die Beschrdnkung der Rechte aus unbenutzten
Zeichen. ‘

2. Diese Ausfihrungen werden von der Rechtsbeschwer-
de zu Unrecht bemiéngelt. Es kann dahinstehen, ob - wie
das Bundespatentgericht anzunehmen scheint - in Wider-
spruchsverfahren Einwendungen gegen die "Rechtsbestdndig-
keit" des Widerspruchszeichens, gleichgiiltig unter wel-
chen rechtlichen Gesichtspunkten sie aufgeworfen werden,
unter allen Umgtdnden ausgeschlossen sind. Jedenfalls
xann die Beschwerdefiihrerin nicht mit dem Einwand der
Nichtbenutzung gehort werden. Insoweit stehen die Aus-
filhrungen des Bundespatentgerichtes in Einklang mit der
bisherigen Rechtsprechung des Senates iliber Aufgaben
und Grenzen des Widerspruchsverfahrens nach § 5 Abs. 4
WZG. Gegenstand dieses Verfah:ens, das zusammen mit dem
Eintragungsverfahren auf die rasche Erledigung einer
Vielzahl von Anmeldungen angelegt ist und daher nicht un-
gebilhrlich: vergtgert werden darf, ist nach der zutref-
fenden Ansicht des Bundespatentgerichtes allein die Prii-
fung, ob zwischen dem angemeldeten Zeichen und dem fiir
gleiche oder gleichartige Waren angemeldeten Zeichen der

e



Widersprechenden in ihrer eingetragenen oder zur Ein-
tragung bestimmten Gestalt Ubereinstimmung im Sinne

des § 31 WZG besteht (vgl. BGHZ 39, 266, 271 - Sunsweet;
GRUR 1963, 630 - Polymar; BGHZ 42, 307 - derma; BGHZ 44, 60,
62 - Agyn). In der nach Einl egung der Rechtsbeschwerde
erlassenen Agyn-Entscheidung hat der Senal bereits mit
ausfiihrlicher Begriindung dargelegt, daBl in diesem Ver-
fahren grundsétzlich nicht zu untersuchen ist, ob das
dltere Widerspruchsgeichen tatsdchlich benutzt wird;
zeichenrechtlich stelle die Benutzung des Warenzeichens
keine Voraussetzung filr die Rechtsbestdndigkeit seiner
Fintragung oder seines PFortbestandes dar, und die wett-
bewerbsrechtlichen Einwédnde gegen unbenutzie Zeichen
konnten im Eintragungsbewilligungsverfahren geltend ge-
macht werden ( vgl. auch BPatGE 4, 48 filr Defensivzeichen;
7, 56 fur Vorratszeichen).

Die Ausfﬁhrungeh der Rechtsbeschwerde gehen keinen
Anlafl, von diesen Grundsédtzen abzuweichen. Sie meint,
der Einwand der Nichtbenutzung berﬁhe rechtlich darauf,
daB der Geltendmachung des #lteren Rechtes der Einwand
unzulidssiger Rechisausiibung entgegengehalten werde. Dieser
Einwand lasse - wie aus dem Dreitannen-Urteil des Bundes-
gerichtshofes (BGHZ 32, 133) zu ersehen sei - jedenfalls
bei Defensivzeichen den Bestand des Zeichens unberiihrt
und filhre zu einer Inhaltsbeschrénkung des Rechtes und
damit zu einer Begrenzung seines S chu t z beredi -
ches . Daabervom jeweiligen Schutzbereich des Wider-
spruchszeichens die Beurteilung der im Widerspruchsver-
fahren zu priifenden Verwechslungsgefahr abhinge, handele
eg sich alsc in Wahrheit nicht um eine wettbewerbsrecht~
liche Problematik, sondern um eine zeichenrechtliche Vor-



frage, die im Widerspruchsverfahren ebenso zu erortern

sei wie die Stdrkung des Widerspruchszeichens durch
Verkehrsgeltung oder seine Schwichung durch Drittzeichen.
Gerade angesichts der Bindung der ordentlichen Gerichte

an die Feststellung der Zeicheniibereinstimmung im Wider-
spruchsverfahren (vgl. BGHZ 37, 107 - Germataler Sprudel)
miiften in diesem Verfahren notwendigerweise alle Gesichts-
punkte geprift werden; die fiir den Schutzbereich eines
Widerspruchszeichens mitbestimmend seien.

Zu diesen Ausfithrungen ist vorab zu bemerken, daB
bislang keineswegs abschliefiend entschieden ist, ob im
Widerspruchsverfahren die sogenannte Benutzungslage im
Sinne der Stidrkung des Widerspruchszeichens durch Ver-
kehrsgeltung oder seiner Schwdchung durch Drittzeichen
zu untersuchen ist. Der Senat hat vielmehr ausdriicklich
offengelassen, ob diese Benutzungslage auch dann zu be-
achten ist, wenn dies eine eingehende Beweisawfnahme er-
fordert (BGHZ 39, 266, 271 f - Sunsweet; BGHZ 42, 307 -
derma; BGHZ 44, 60, 64 - Agyn). Gleichwohl mag im Sinne
der Rechtsbegchwerde davon ausgegangen werden, daB diese
Frage deshalb zu bejahen sein ktnnte, weil die gesetz-~
lich vorgeschriebene Priifung der Zeichenubereinstimmung
durch Stdrkung und Schwichung des Widerspruchszeichens
beeinfluBt wird und weil ferner insoweit eine anderwéitige
Zustdndigkeitsregelung fehlt. Daraus folgt entgegen'der
Ansicht der Rechtsbeschwerde aber noch nicht, daB dann
zum Widerspruchsverfahren gleichermafBen Ermittlungen
dariiber gehoren, ob das Widerspruchszeichen ein unbe-
nutztes Vorrats-, Defensiv- oder "Sperr"-Zeichen ist;
denn diese Frage ist fiir die im Widerspruchsverfahren
vorgeschriebene zeichenrechtliche Priifung der Zeichen-
tbereinstimmung nicht entscheidend:



Man muB sich zundchst vergegenwirtigen, dafB der
bloBe Umstand der Nichtbenutzung eines Widerspruchs-
zeichens fir sich allein ohne EinfluB8 auf das Ergebnis
der Priifung der Zeicheniibereinstimmung in Widerspruchs—
verfahren ist. Die Zeicheniibereinstimmung, die von der
Verwechslungs £f § hi g k e 1 t+ der einander gegeniiber-
zustellenden Zeichen abhiéingt, ist bei noch nicht benutzten
Widerspruchszeichen nicht anders als bei Zeichen zu be-
urteilen, die erst kurz zuvor in Benutzung genommen wor-
den sind. Auch bei den noch nicht benutzten Zeichen kann
die zeichenrechtliche Verwechslungsgefahr nur danach
beurteilt wérden, ob die Zeichen, w e nn sie verwendet
werden, in den beteiligten Verkehrskreisen zu Verwechs-
lungen Fiihren konnten (vgl. BGH GRUR 1961, 231 - Hapol;
GRUR 1965, 672 - Agyn, insoweit in BGHZ 44, 60 nicht
abgedruckt). Dies verkennt anscheinend auch die Rechts-
beschwerde nicht. Sie meint aber, fiir den "Schutzbereich"
des Widerspruchszeichens konne es zeichenrechtlich von
Bedeutung sein, aus welchem Grunde das Widerspruchszeichen
noch nicht benutzt worden sei. Daran ist richtig, daf der
Erfolg der Geltendmachung der Rechte aus einem unbenutzten
Zeichen auflerhalbd des Widerspruchsverfahrens davon ab-
héngen kann, aus welchem Grunde das Zeichen nicht benutzt
worden ist: Wihrend Vorratszeichen regelmifig normalen
Zeichenschutz genieBen (vgl. BGHZ 10, 211 -~ Nordona;

GRUR 1957, 224 - Odorex; GRUR 1961, 628, 629 - Umberto
Rosso; GRUR 1963, 533 - Windboy; vgl. auch GRUR 1959,

420, 421 ~ Ekopal zur Verwechslungsgefahr bei Vorrats-
zeichen), beschrinkt sich bei Defensivzeichen die Schutz-
funktion grunds#tzlich auf solche Gegenzeichen, die auch
mit dem Hauptzeichen Vefwechslungsféhig gind, falls dieses
durch Einfilhrung in den Verkehr normale Verkehrsgeltung




erlangt hat (BGHZ 32, 13% - Dreitannen). Aus den von der
Rechtsbeschwerde erwidhnten "Sperrzeichen"'", die ausschlief3-
lich eine Behinderung fremden VWettbewerbs zum Ziele haben,
konnen moglicherweise iibexh aupt keine Rechte hergeleitet
werden (BGHZ 10, 211, 213 - Nordona; RGZ 97, 90, 95; 87
90). Dieses unterschiedliche Ergebnis beruht aber nicht
etwa auf einer unterschiedlichen Beurteilung der Ver-
wechslungsfthigkeit der Zeichen: und des durch d i ¢ s e =
bestimmten "Schutzbereiches". Vielmehr wird der Schutz

t r 0ot 2 an sich denkbarer Verwechsgslungsgefahr aus
anderen,nicht zeichenrechtlichen Erwidgungen, némlich
unter dem Gesichtspunkt unzuléssiger Rechtsausiibung,
begrenzt. Selbst wenn man die Wirkung dieser Begrenzung
als Linschrinkung des "Schutzbereiches" bezeichnen wollte,
éndert das nichts daran, daB diese Begrenzung nicht etwa
infolge fehlender zeichenrechtlicher Ubereinstimmung er-
folgt, sondern aus anderen rechtlichen Gesichtspunkten,
deren Erdrterung das Gesetz in § 6 Abs. 2 W2G ausdriick-
lich dem Eintfagungsbewil1igungsverfahren zuweist und

die gerade nicht im Widerspruchsverfahren mit bindender
Wirkung préajudiziert werden sollen.

Erst recht gehdoren in das widerspruchsverfahren
nicht diejenigen Erwdgungen, die die Beschwerdefiihrerin
in der miindlichen Verhandlung vorgetragen hat. Sie meint,
von dem Inhaber eines &lteren unbenutzten Vorratszeichens
sei zu erwarten, dafl er bei einer etwaigeﬁ spateren In-
benutzungnahme - Rilcksicht auf die inzwischen in Gebrauch
genommenen jiingeren ZeiChen Dritter nehme; es sei fiir
ihn zumutbar, sein Zeichen dann nur fiir solche Waren
zu verwenden, die von dem jlingeren Zeicheninhaber nicht
gefiihrt wirden, und die Benutzung in einer Weise zu




gestalten, daB die Gefahr von Verwechslungen nicht zu be-
sorgen sei. Ob und unter welchen Voraussetzungen eine
derartige Riicksichtnahme eines #lteren Zeicheninhabers
unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben liberhaupt

in Erwidgung gezogen werden kdnnte, mag auf sich beruhen.
Jedenfalls ist fir dié'Berﬁcksichtigung gsolcher Gesichts-
punkte das Widerspruchsverfahren weder geeignet noch be-
stimmt. Vielmehr widren derartige Fragen in dem von der
sog. Parteimaxime beherrschten gerichtlichen Eintragungs-
bewilligungsverfahren, das Raum fiir eine umfassende In-
teressenabwigung 14B8%, zwischen den beteiligtén Partei en

auszutragen.

Diesem Ergebnis kann nicht entgegengehalten werden,
daB die Rechtsbeschrinkung, die der Inhaber eines unbe-
nutzten Zeichens gegehbenenfalls hinnehmen mufl, letzten
Endes auf Treu und Glauben und dem Einwand des Rechts-
miBbrauchers beruhe und daf derartige fundamentale Grund-~
sHtze in jedem Verfahren zu beriicksichtigen seien. Es
ist zwar richtig, dafl die Geltehdmachung dieser das ge-
samte Recht beherrschenden Grundsidtze nicht endgiiltig
ausgeschlossen werden darf. Es bestehen aber keine durch-
greifenden Bedenken dagegen, daf die Geltendmachung dieser .
Grundsédtze ebenso wie die Geltendmachung sonstiger Gegen-
"rechte zur Entlastung des patentamtlichen Eintragungs-
und Widerspruchsverfahrens dem gerichtlichen Eintragungs-
bewilligungsverfahren vorbehalten bleibt, zumal kraft
Gesetzes auch dann die Prioritidt der Anmeldung gewahrt
bleibt (§ 6 Abs. 2 Satz 3 WIG). |

Der mit diesem Ergebnis verbundene Nachteil eines
doppelten Verfahrens beruht auf der gesetzlich ange-
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ordneten Zweigleisigkeit, die umgekehrt auch Vorteile
aufweist und die nicht im Wege der Rechtsprechung prak-
tisch gegenstandslos gemacht werden kann. Es wédre auch
nicht vertretbar, den Einwand der Nichtbenutzung nur dann
in ein gesondertes Eintragungsbewilligungsverfahren zu
verweisen, wenn'die Nichtbenutzung des Widerspruchs-
zeichens streitig ist, ihn dagegen in Fidllen unstreitiger
Nichtbenutzung im Widerspruchsverfahren zuzulassen. Auf
diese Weise konnte die Abgrenzung der beiden Verfahren wvon

Zufilligkeiten abhéngen und zur Folge habe, daB nicht
mehr klar iliberschaubar widre, wann und inwieweit die Ent-
scheidungen im Widerspruchsverfahren fiir die ordentli-
chen Gerichte bindend sind. Davon abgesehen wiirde auch
bei unstreitiger Nichtbenutzung der Einwand des Rechts-
miBbrauches das Widerspruchsverfahren erheblich belasten
kbnnen, da auch in solchen Fidllen meist noch eine Pri-
fung der Griinde fir die Nichtbenutzing notwendig ist, die
hdufig eine umfassende Aufkliarung und Wiirdigung des wett-
bewerblichen Gesamttatbestandes erfordert.

AbschllefBend mag noch bemerkt werden, daff bei einer
abweichenden Zusténdigkeitsverteilung das Patentamt ge-
notigt whre, mehrere verwechslungsfdhige Zeichen neben-
einander in die Zeichenrolle einzutragen, wenn es denm
Einwand des RechtsemiBbrauches stattgeben wiirde. Zu einem
solchen Nebeneinander kann'allerdings auch die Eintra-
gungsbewilligungsklage filhren. Tias mag dann AnlaB zu der
erneuten Prﬁfung geben, ob nicht abweichend von dem er-
wahnten Dreitannen-Urteil des frilheren Ersten Zivil-
senats in solchen PFdllen gleichzeitig ein Loschungs-
anspruch gegen den Inhaber des unbenutzten Widerspruchs-
zeichens zu gewsdhren ist. Dies konnte Inhaber unbenutzter
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Zeichen, an deren Aufrechterhaltung kein schutzwiirdiges
Interesse besteht, von vornherein davon abhalten, Wider-
spriiche zu erheben.‘

II. 1. Zu der von der Anmelderin bestrittenen Waren-
gleichartigkéit fﬁhrt_das Bundespatentgericht aus, die
Anmelderin begehré den Schutz des angemeldeten Zeichens
filr Waren, die unter die Gattung *chemische Erzeugnisse
fiir Gesundheitspflege" fielen. Fiir diese Warengattung
sei aber auch das'Widerspruchszeichen eingetragen. Es
gtiinden sich also nicht nur gleichartige, sondern sogar

glciche Waren gegeniiber.

Z. Die Rechtsbeschwerde bemidngelt, das Bundes-
patentgericht habe verkannt, da die generelle Benennung
"chemische Erzeugnisse fir Gesundheitspflege" eine griBere
Anzahl untereinander nicht mehr gleichartiger Waren um-
fasge, und daB daher unter Berilicksichtigung des einge-
tragenen Warenverzeichnisses und des eingetragenen Ge-
schéftsbetriebes festgestellt werden miisse, welche Waren
der Eintragung tatsiichlich zugrunde gelegen hdtten. Im
vorliegenden Fall kdmen fir das Widerspruchszeichen nur
Fertigerzeugnisse in Betracht. Mit diesen Fertigerzeug-
nissen seien Rohstoffe, fiir die das Anmeldezeichen be-
stimmt sei, nach stédndiger Rechtsprechung nicht gleich-
artig. Sofern die ausschlieBliche Schutzbeanspruchung
fiir einen Rohstoff nach Ansicht des Bundespatentgerich-
tes nicht klar genug aus dem angemeldeten Warenverzeich-
nis hervorgegangen sei, habe -es von seiner richterlichen
Aufkldarungspflicht Gebrauch machen miissen. Alsdann wiare
das Warenverzeichnis wie folgt gefaflit worden: "Aus Weizen-
keimen gewonnener Rohstoff,vder als Wirkstoffextrakt in



- 12 -

einigen Prozenten bei der Herstellung von Hautcremes und
kosmetischen Prédparaten zugesetzt wird."

3. Diese Angriffe sind nicht begriindet. Nach der
stédndigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist
Warengleichartigkeit dann anzunehmen, wenn die ~mitein-
ander zum Vergleich stehenden Waren ihrer wirtschafi-
lichen Bedeutung und Verwendungsweise nach, insbesondere
auch hinsichtlich ihrer—regelméBigen Fabrikations- und
Verkaufsstéste, so enge Berihrungspunkte haber, dafBl der
Schluf nahe liegt, die unter der gleichen oder verwechs-
lungsfahigen Bezeichnung vertriebenen Waren entstammten
dem gleichen Geschdftsbetrieb. Maflgebend ist dabeli die
Auffassung der als Abnehmer in Betracht kommenden Verkehrs-
kreise, und zwar dann, wenn die eine Ware nur in Fachkrei-
sen, die andere sowohl in PFachkreisen als auch an Letzt-
verbraucher yvertrieben wird, die Auffassung innérhalbdb der
Pachkreise (BGH GRUR 1963, 524 - Digesta). Die Vorstel-
lungen der beteiligten Verkehrskreise, und zwar gerade
auch bei den iiber Vertriebswege besser unterrichteten
Pachkreisen, bestimmen sich naturgemidB in erster Linie
danach, ob die Waren tatsdchlich regelméfBig in gleichen
Betrieben hergestellt werden (BGH GRUR 1958, 393 -
Ankerzeichen; GRUR 1959, 25, 26 - Triumpk).

Geht man von diesen Grundsétzen aus, dann ist im
Streitfall eine Warengleichartigkeit selbst dann nicht
von vornherein auszuschliefen, wenn man das Vorbringen der
Rechtsbeschwerdefithrerin als richtig unterstellt, daB
unter dem Widerspruchszeichen lediglich fertige Kosmetika;v
unter dem angemeldeten Zeichen hingegen aur Wirkstoffex-
trakte als Zusatz fiir kosmetische Préparate, also Roh-
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stoffe oder genauer Halbfertigfabrikate, angeboten wer-
den sollen., Es ist zwar richtig, dafl nach der Recht-
sprechung Fertig- und Halbfertigwaren in der Regel nicht-
als gleichartig angesehen werden (vgl. etwa Tetzner, WZG
Anm. 33 zu € 5). Auch die Rechtsbeschwerde rdumt aber ein,
daBl dieser Regelsatz nicht ausnahmslos gilt und dafB3 Roh-
stoffe und Fertigertéugnisse jedenfalls dann gleichartig
sein konnen, wenn dieé Fertigware aus dem Rohstoff ohne
Zuhilfenahme fremder Substanzen zu gewinnen ist. Das
ist indessen nicht die einzige Ausnahme. Der friihere
EFrste Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat bereits in
der Tricoline-Entscheidung n#her dargelegt, auch in an-
deren F#llen kbnne eine Gleichartigkeit zwischen Halb-
fabrikaten (z.B. Hemdenstoff) und der daraus hergestell-
ten Pertigware (z.B. Oberhemden) in Betracht kommen
(GRUR 1958, 437, 440 f);die fiir den Regelfall entwickel-
ten Begriffe hinderten nicht, Fdlle anderer Art unmittel-
bar aus Sinn und Zweck der gesetzlichen Bestimmungen zu
beurteilen; durch die Gewsdhrung des Schutzes fiir einge-
tragene Warenzeichen und die Ausdehnung dieses Schutzes
auf gleichartige Waren wolle das Gesetz verhindern, daf
der Verkehr Waren, die nicht aus:dem Betrieb des Zeichen-
inhabers stammten, wegen eines daran aﬁgebrachten gleichen
oder verwechslungsfdhigen Zeichens irrtiimlich als aus
seinem Betrieb stammend ansehen konne. Von diesem Zweck
her gesehen konnte es gerechtfertigt sein, Gleichartig-
keit zwischen Fertigwaren und Halbfabrikaten auch dann
anzunehmen, wenn diese haufiger von Herstcllermn der
Fertigware miterzeugt werden, insbesondere dann, wenn
das Zeichen des Halbfabrikates nach den Gepflogenheiten
der Branche auch an der Fertigware erscheint und die Ab-
nehmer der Fertigware keinen Anlafl haben, die ihnen ent-
gegentretenden Zeichen entsprechend den verschiedenen
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Fertigungsstufen auseinanderzuhalten. Diese Voraus-
setzungen konnten gerade auch bei chemischen Erzeugnissen
filr die Gesundheitspflege gegeben sein, bei denen es nichts
Ungewthnliches wdre, daB in der gleichen Betriebsstdatte
Fertig~ und Halbfertigfabrikate erzeugt werden und daB die
Angaben iber die Zusammensetzung der Fertigware zugleich
die Bezeichnungen fiir -“Rohstoffe und Halbfabrikate umfas-—

sen.

Zu einer abschlieflenden Beurteilung dieser Frage
wdre: indessen tatsdchliche Feststellungen erforderlich,
die im Rechtsbeschwerdeverfahren ausgeschlossen sind.

Im Streitfall konnte das Bundespatentgericht von diesen
Feststellungen absehen; denn sie wédren nur dann erforder-
lich, wenn das Warenverzeichnis des angeblich unbenutzten
Widerspruchszeichens entsprechend der Ansicht der Rechts-
beschwerde wirklich auf Fertigerzeugnisse beschrénkt
werden miiBte. Selbst wenn man der Rechtsbeschwerde darin
beitritt, daB eine solche Beschrdnkung an sich denkbar
und zulidssig widre, dann bestiinde dazu im StFeitfall keiner-
lei Anlafl. Auch die Beschwerdefiithrerin hat nichts dafiir
dargetan, daB im Geschdftsbetrieb der Widersprechenden
ausschliefllich f e r t i g e chemische Erzeugnisse fiir
Gesundheitspflege hergestellt werden, und daf daher die
Benutzung des Widerspruchszeichens fiir halbfer -

t i g e chemische Erzeugnisse fiir Gesundheitspflege
itberhaupt nicht in Betracht zu ziehen wire. Ob das Wider-
spruchszeichen sogar - wie die Beschwerdegegnerin be-
hauptet - tatsdchlich fiir ein Halbfabrikat, namlich fiir
einen Wirkstoff aus Epithelschutzvitaminen als Salben-
zusatz, benutzt;wird, kann dahinstehen. Demn jedenfalls
umfaBt sein Warenverzeichnis auch Halbfertigerzeugnisse
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und damit die gleichen Waren, fix die das angemeldete
Zeichen benutzt werden soll. Das Bundespatentgericht
konnte daher ohne Rechtsfehler Warengleichheit annehmen.

ITT. 1. Die weiterhin erforderliche Feststellung der
Ubereinstimmung zwischen dem Widerspruchszeichen "Epi-
granul" und "Epigrah" (§§ 6, 31 WZG) hat das Bundespatent-
gericht wie folgt begriindet: Soweit das Widerspruchszei-
chen entsprechend den deutschen Sprachgepflogenheiten

auf der vorletzten Silbe betont werde, stimme es nach
Klang und Rhytmus mit dem angemeldeten Zeichen bis auf

die fast tonlos nachklingende Endung "ul" ilberein, die
unter Beriicksichtigung der im Verkehr gegebenen Fehler-
quellen, insbesondere auch am Pernsprecher, eine sichere
Unterscheidung der Worter nicht gewdhrleiste. Die in

den einzelnen Wortbestandteilen enthaltenen begrifflichen
Andeutungen seien fiir die Beurteilung der Verwechselbarkeit
gchon deshalb unerheblich, weil sie nur fir die am Waren-
verkehr beteiligten fach- und sprachkundigen Kreise Be-
deutung haben kionnten; nach stdndiger Rechtsprechung sei
aber auch auf die bHeteiligten Laien, seien es durch-
schnittliche Verbraucher oder z.B. angestellte Hilfs-
xrifte der Apotheken und GroBhandlungen, Riicksicht zu
‘nehmen. Ebenso miisse mangels gegenteiliger Beweise an-
genommen werden, daff mindestens ein beachtlicher Verkehrs-
teil nicht dariiber aufgekldrt sei, dafl die Anmelderin
ihrerseits zahlreiche Zeichen mit dem Endbestandteil "gran"
besitze, der im ibrigen auch im Widerspruchszeichen ent-
halten sei. Der Schutzbereich des Widerspruchszeichens

sei auch nicht durch Drittzeichen derart eingeschridnkt,
daB es das angemeldete Zeichen neben sich dulden miisse;
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denn die Beschwerdefiihrerin berufe sich nur auf ein ein-
zelnes Zeichen "Evipan", das anders als das angemeldete
Zeichen nicht vollig in dem Widerspruchszeichen enthalten

sei.

Darliber hinaus bestehe auch die Gefahr, daB der
Verkehr ein Abwandlungsverhdltnis zwischen den Streit-
zeichen vermute und deshalb beide Zeichen demselben Ge-
schdftsbereich zurechnen werde. Im Widerspruchszeichen
konne leicht das angemeldete Zeichen als Stammwort er-
kannt werden, dem zum Zwecke der Zeichenfortbildung der
Zusatz "ul" hinzugefiigt worden sei. Andere Zeichen mit
demselben Stammwort habe die Beschwerdefiihrerin nicht
genannt und der Senat nicht ermitteln kdnnen.

2. Die gegen diese Ausflihrungen gerichteten Angriffe
der Rechtsbeschwerde sind ebenfalls im Ergebnis unbegrin-

det.

Ohne Rechtsirrtum hat das Bundespatentgericht die
beiderseitigen Zeichen filir verwechslungsfihig angesehen.
Das angemeldete Zeichen ist im Widerspruchsgzeichen voll-
stindig enthalten. Es unterscheidet sich lediglich durch
Weglassen der Endsilbe "ul". Soweit durch diesen Unter-
schied der Gesamteindruck liberhaupt beeinfluBt wird,
reicht die Abweichung nicht aus, um die Zeichen im Verkehr
auseinander zu halten. Nach der zutreffenden Wirdigung
des Bundespatentgerichts ist angesichts der Ubereinstim-
mungen mindestens zu befilirchten, daff der Verkehr irriger-
weise annimmt, die Bezeichnungen dienten zur Kennzeich-
nung zweier Waren desselben Unternehmens. Das gilt gerade
auch fiir den von der Beschwerdefilhrerin in anderem Zu-

oo
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sammenhang behaupteten fall, daf die eine Bezeichnung
filr einen Wirkstoff, die andere hingegen fir ein fer-
tiges Erzeugnis benutzt wird; denn alsdann liegt der
Irrtum besonders nahe, der Wirkstoff "Epigran" werde
von demselben Hersteller bei der Produktion des Erzeug-
nisses "Epigranul" verwendet. - |

Die Gefahr von Verwechéiungen wird auch nicht
durch einen unterschiedlichen Sinngehalt der beiden
Zeichen ausgeschlossen. Dabei kann abweichend von dem
angefochtenen Beschlul unterstellt werden, dafl dls be-
feiligte Verkehrskreise nur fach- und sprachkundige
Abnchmer in Betracht kommen, und daB diese die in den
ginzelnen Wortbestandteilen enthaltenen begrifflichen
‘Andeutungen zu erkennen vermégen. Denn ein unterschied-
licher Sinngechalt, der so eindeutig wdre, daBl er ausnahms-
weise trotz weitgehender klanglicher Ubereinstimmung ein
Auseinanderhalten der Zeichen erlaubt (vgl. BGH GRUR
1966, 38 - Centra), ist nicht ersichtlich: Die Bestand-
teile "noi" stimmen begrifflich sogar voll iiberein,
und die Endsilbe "gran" (kleines Gewicht) einerseits,
die an "granuliert" (gekornt) anklingende Endsilbe
"granul” andererseits stehen sich begrifflich sehr nahe.
Die aus § 286 ZPQ hergeleitete Riige, das Bundespatent-
gericht habe rechtsirrig auch Laien als beteiligte Ver-
kehrskreise angesehen und daher die Bedeutung der be-
grifflicnen Anmeldungen unberiicksichtigt gelassen, ist
somit gegenstandslos. '

Das Widerspruchszeichen ist auch weder von Haus aus
50 kennzeichnungsschwach, noch durch Drittzeichen derart
geschwdcht, dafB das Bundespaténtgericht annehmen mufite,
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der Verkehr werde auf den vorhandenen Unterschied achten
und deshaldb nicht der Gefahr von Verwechslungen unterlie-
gen. Selbst wenn - wie die Rechtsbeschwerde geltend macht -
dér Bestandteil "Epi" in zahlreichen weiteren Kennzeichen
enthalten und sogar als Wortbestandteil in den allgemeinen
Sprachschatz eingegangen sein SOIIte, dann bedeutet dies
noch nicht, daB deshalb auch die vorliegende Kombination

mit einem weiteren Bestandteil kennzeichnungsschwach ist.Es ist

ferner nicht rechtsfehlerhaft, wenn'das-Bundespatentgericht
der Behauptung, daf auf dem einschlégigen Warengebiet das
Drittzeichen "Evipan" stark benutzt werde, keine entschei-
dungserhebliche Bedeutung beigemessen hat. O0b - wie die
Rechtsbeschwerde meint - bercits ein einzelnes Drittzei-
chen bei starker Benutzung zur Schwidchung fithren kdnnte,
braucht im vorliegenden Fall nicht entschieden zu werden
(vgl. BGH GRUR 1957, 499, 501 ~ Wipp). Denn aus dem ange-
fochtenen Beschlufl ist zu ersehen, daf} das Bundespatent-
gericht das:ﬁrittzeichen schon deshalb fiir unschiadlich
h#dlt, weil es vom Widerspruchszeichen einen gridferen
Abstand einnimmt als das angemeldete Zeichen der Be-
schwerdefithrerin. Das ist aus Rechtsgriinden nicht zu be-~
anstanden (vgl. BGH GRUR 195%, 579, 583 - Sunpearl).

Die Rechtsbeschwerde beméngelt schliefilich noch,
das Bundéspatentgericht habe unter Verletzung von Ver-
fahrensvorschriften (§ 13 WZG i.V.m. § 41 b PatG;

§ 139 ZP0O) zu Unrecht angenommen, daB mindestens ein
beachtlicher Verkehrsteil nichts liber die zahlreichen
"Gran'"-Zeichen der Beschwerdefihrerin wisse. Wire das
Bundespatentgericht seiner Aufklirungspilicht nachgekom~
men, dann wiirde die Beschwerdefiihrerin unter Beweis ge-
stellt haben, daf3 die in Betracht kommenden Verkehrs-
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kreise ohne beachtliche Ausnahmen in der Endsilbe "gran"
einen Hinweis auf den Herstellungsbetrieb der Beschwerde-
fihrerin erblickten. Auch diese Riige ist nicht begriindet.
Selbst wenn man das Vorbringen der Beschwerdefiihrerin

als richtig unterstellt, dann folgt daraus rechtlich

nicht etwa, daBl sie deshalb zur Anmeldung des Zeichens.
"Epigran" befugt widre. Denn es gibt keinen Rechtssatg,

der die Beschwerdefilihrerin berechtigen kinnite, einen fir
sie kennzeichnenden Bestandteil mit einem weiteren Be-
standteil derart zu einem neuen Zeichen zu kombinieren,
daB nunmehr eine Verwechslungsgefahr mit dem Widerspruchs-
zeichen eintritt. Aus den das Kenngeichenrecht beherrschen-
den Grundsédtzen der Prioritdt und des Schutzes gegen Ver-
wechslungsgefahr folgt gwingend, daf auch der Inhaber be-
reits vorhandener Rechte keine solche Zeichen neu bilden
darf, die verwechslungsfihig sind mit rechtmiBig begrin-
deten, gegenliber den necuen Zeichen prioritidtsdlteren
Zeichenrechten Dritter. Im ibrigen konnte zweifelhaft
sein, ob diese Problematik iberhaupt im Widerspruchsver-
fahren zu erdrtern wire. '
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Nach alledem war die Rechtsbeschwerde unter Kosten-
folge aus § 41 y PatG, 13 Abs. 3 WiG zurilickzuweisen.

Kriiger-Nieland Jungbluth Sprenkmann

M&sl Simon



	BUNDESGERICHTSHOF

	BESCHLUSS


	3.	......

	3

	4

	/

	X

	6

	8

	10

	11

	12




