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Hachschlagewerk: Ja
Amtliche Sammlung: ja -~ zu b, zu II, III
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Merck

a) Der Erfshrungssatz, daf sich der Verkehr bei kombinierten
Wort-Bild-Zeichen vorzugsweise an dem Worthestandteil
orientiert, g£ilt auch dann, wenn der Wortbestandteil aus

einem Firmennamen gebildet ist.

b) Im patentamtlichen Widerspruchsverfahren kann nicht
'geltend gemacht werden, der Widersprechende habe seine
Rechte gegenliber dem Anmelder eines jilingeren verwechs-
lungsfiéhigen Zeichens verwirkt oder er miisse einen Rest
an Verwvechslungsgefahr mit Riicksicht auf eine aus dem
Namens- oder Firmenrecht hergeleitete Rechtsstellung des
Anmelders hinnehmen.

BGH, Beschl.v. 11. Mai 1966 - Ib 2B 8/65 - Bundespatentgericht



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
Verkiindet am
11. Mai 1966,
sug,
Justizangestellter
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in der Rechtsbeschwerdesache

der Luawig M (P XG., Chem.pharm. Fabrik,
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Anmelderin und Rechtsbeschverde-

é fihrerin,
- Verfahrensbevollmichtigte: Rechtsanwilte Prof. Dr. (D
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gegen

Emanuel M QR cH¢., PUNIED. NN :tratc @

vertreten durch die Herren Dr. Karl und Dr. Fritz N

Widersprechende und Rechts-
beschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. [ D - -



Matthias Prinz

Rechtsanwalt Www.prinz.law
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Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die
miindliche Verhandlung vom 11. Mai 1966 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Pehle, Dr. Sprenkmann, Dr. Mosl, A1ff
und Dr. Simon

beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluB des 25. Senats
(Warenzeichenbeschwerdesenats II) des Bundespatentge-

richts vom 25. Februar 1965 wird auf Kosten der
Anmelderin zuriickgewiesen. ’

Grinde :

Die beschwerdefithrende Anmelderin, die Ludwig Merckle KG.
in B, und die Widersprechende, die Emanuel Merck oHG.
in DAY, betitigen sich seit Jahrzehnten auf dem Gebiet
der Herstellung und des Vertriebs von Pharmazeutika. Beide
Parteien nehmen fir ihre Firmenbezeichnungen starke Verkehrs-
geltung in Anspruch.

Die Rechtsbeschwerdefiihrerin hat am 21. August 1958 ein
Wort-Bildzeichen angemeldet, dessen Eintrsgung sie zundchst
fiir alle Waren der Klasse 2, in der miindlichen Verhandlung
vor dem Bundespatentgericht hingegen nur noch fiir Arzneimittel
beantragt hat. Das Zeichen besteht aus dem GroBbuchstaben M,
desscen Seitenschenkel durch einen Unterbogen mit der Inschrift
"Merckle" verbunden sind und ein ausgespartes Balkenkreusz
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umgchlieBen. Dieses Zeichen hat die Anmelderin nach ihren
Behauptungen seit 1948 sowohl als Firmenkennzeichen als
auch zur Kennzeichnung von Waren in steigendem Umfang
benutzt, und zwar allein im Jahre 1959 in ca. 6 Millionen
Exemplaren von Fachgzeitschriften und auf 2,3 Millionen

Verpackungen.

Die Widersprechende hat gegen die Anmeldung Ende 1959
aufgrund ihres #lteren, u.a. fliir Arzneimittel eingetrugenen
Wortzeichens Nr. 45 659 "Merck" Widerspruch erhoben und
geltend gemacht, ihre seit einem halben Jahrhundert geschiitzte
Pirmenmarke sei auch als Warenzeichen weltbekannt. Sie wende
sich nicht gegen die firmenméfRige Weiterbenutzung des Namens
Merckle, widerspreche aber einem warenzeichenmdBigen Gebrauch
dieser Bezeichnung, den sie erst bei deren Anmeldung bemerkt

habe.

Die Priifungsstelle des Patentamtes hat den Widerspruch
zuriickgewiesen, da im Verkehr infolge des langen Nebeneinander-:
bestehens der beiderseitigen Firmennamen keine Verwechslungen |
zu befiirchten seien.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden hat das Bundes-
patentgericht diesen BeschluB aufgehoben und die Eintragung
des angemeldeten Zeichens versggt.

Die gegen diese Entscheidung gerichtete zugelasuene
Rechtsbeschwerde der Anmelderin ist nicht begriindet.

I. Das Bunddspatentgericht gelangt ohne Rechtsirrtum zu
dem Ergebnis, daB die beilderseitigen Zeichen, die fiir gleiche
Waren angemeldet worden sind, in verwechslungsfiéhiger Weise
iilbereinstimmen (§§ 5, 31 W2G).
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1. Das Kennwort "Merckle" in dem angemeldeten Zeichen
stimme, so fihrt das Bundespatentgericht aus, in dem klang-
starken Wortteil "Merck" mit dem ¥Widerspruchszeichen voll
{iberein und unterscheide sich lediglich durch eine verhiilt-
nisméBig lautschwache, regelmidfig unbetonte Mehrsilbe. Dieser
Abstand reiche nicht aus, um eine klangliche Verwechslungs-
gefahr auszurdumen. Dgrﬁber hinaus sei auch nicht sicher
auszugchlieBen, dafl die Vergleichswdrter ihrem Schriftbild
nach zu Herkunftstduschungen fihren konnten; bei einer durch-
schnittlichen fliichtigen Betrachtungsweise konne die zusidtz-
liche Endung besonders wegen der bogenfdrmigen Anordnung
des Firmenwortes im angemeldeten Zeichen der Aufmerksamkeit
entgehen, ferner deshalb, weil der Bestandteil "Merck" den
Kern auch der schriftbildlichen Erscheinungsform ausmache.
Als gefahrerhthender Umstand miilsse dabei in Rechnung gestellt
werden, §aB das ¥iderspruchszeichen unstreitigwéeit langem
im Verkehr gut eingefihrt sei.

Gegenilber diesen, im angefochtenen BeschluBl ndher aus-
gefihrten rechtsirrtumsfreien Erwdgungen beméngelt die
Rechtabeschwerde insbesondere, das Bundespatentgericht habe bhei
gseiner Priifung zu Unrecht die Inschrift "Merckle" als kenn-
gzeichnenden Bestandteil des angemeldeten Zeichens behandelt und
fiir sich allein mit dem Widerspruchszeichen "Merck" in Vergleich
gesetzt. Ihre Angriffe sind jedoch nicht begriindet.

0b Verwechslungsgefaghr besteht, ist nach anerkannter
Rechtsprechung danach 2zu beurteilen, welchen Gesamteindruck
diec beiderseitigen Bezeichnungen im Verkehr erwecken. Besteht
das beanstandete jlingere Zeichen aus mehreren Bestandteilen
und stimmt - wie hicr - nur einer dieser Bestandteile in
gleicher oder verwechslungsfdhiger Weise mit dem Hltercen
Gegengeichen Uberein, dann kann dem Gesamteindruck nach



gleichwohl eine Verwechslungsgefahr zu befiirchten sein,

venn der ibereinstimmende Bestandteil in dem Gesamtzeichen
einc selbstdndige und kennzcichnende Stellung behalten hat
und nicht derart untergegangen ist, daB er durch seine
Einfiigung in die Gesamtkombination aufgehort hat, fiir den
Verkehr die Erinnerung an das #lterc bekanntcec Gegenzeichen
wachzurufen. (vgl. BGH GRUR 1954, 123, 125 - Auto-Fox; 1955,
579, 583 — Sunpearl; 1955, 487, 489 - Alpha; BGHZ 21, 66,

77 - Hgusbiicherei). Dazu wird in dem angefochtenen Beschluf
zutreffend festgestellt, daB das Kennwort "Merckle" zwar
nach GréB8e und Darstellungsart hinter den zeichenbeherrschenden
Bildbestandteileﬂ betridchtlich zuriicktrete, daf3 es aber doch
ein noch mithelos erkennbarer, mit dem Bildbestandteil eng
verbundener wesentlicher Bestandteil des Gesamtzeichens nit
selbstidndiger Kennzeichnungswirkung sei. Ergiénzend hidtte

das Bundespatentgericht noch ausfilhren kdnnen, dafl das
stilisierte Buchstabensymbol "M" seinerseits auf das Kenn-
wort hinlenkt und dafl im tbrigen die Bildbestandteile, ing-
besondere das Balkenkreuz, von Haus aus, wenn iberhaupt,
dann nur so wenlg kennzeichnend sind, daB trotz ihrer Gréfen—
anordnung der Wortbestandteil eine charakteristische dirkung
fir das Gesamtzeichen ausiibt. ’

Zu Recht wendet das Bundespatentgericht ferner den
ancrkannten Erfahrungssatz an, daB sich der Verkehr bei
kombinierten Wort-Bildzeichen vorzugsweise an dem darin ent-
haltehen Kennwort orientiert, wenn dies - wie hier - die
kiirzeste und einfachste Bezeichnungsform darstellt (vgl.

BGH GRUR 1959, 130, 131 - Vorrasur/Ngchrasur; ferner den
zur Vercffentlichung bestimmten BeschluB vom 9. Mdrz 1966
- Ib 2B 2/65 - Vita-Malz). Die Rechtsbeschwerdefiihrerin
meint demgegeniiber, dieser Erfahrungssatz konne dann nicht
gelten, wenn der Wortbestandteil nichts anderes als den

Bt
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Firmennamen enthalte. Soweit sie diese Ansicht auf das
Dreipunkt-Urteil des Bundesgerichtshofes (GRUR 1956, 183,
184) sowie das Bayer-Kreuz-Urteil des Reichsgerichts (RGZ
170, 137, 143 f£f) stiitzen will, verkennt sie indessen die
Besonderheiten dieser Entscheidungen, bei denen es um den
ungekehrten Fall der Benutzung verwechslungsfdhiger

Bil d -~ Bestandteile ging. Flr einen derartigen Fall

war zu priifen, ob ausnahmsweise auch der Bildbestandteil
derart iliberwiegen kann, daB der fliichtige Verkehr sich an
die Bildwirkung h#lt, und ob eine durch die Bildbestandteile
begriindete Verwechslungsgefahr durch abweichende Wortbestand-
teile gusgeschlossen wird, obwohl der Wortbestandteil ledig-
lich aus dem Namen des Herstellers besteht, den der Verkehr
in der Regel nicht zur Un ter sc heidung heran-
zieht. Aus den Erwidgungen zu diesen umgekehrt gelagerten
Pdllen 14Bt sich nicht etwa herleiten, dafl eine zwischen
Wortbestandteilen in Betracht 2zu ziehende Verwechslungs-
gefahr deshaldb zu verneinen sei, weil diese Worte aus ver-
wechslungsféhigon Firmennamen gebildet sind. Im librigen
stellt das Bundespatentgericht in anderem Zusammenhang

ohne Rechtsirrtum fest, daB es sich bei den vorliegenden
Wortbestandteilen iiberhaupt nicht um solche Worte handele,
deren Eigenschaft gls Firmenname sich zufolge ihrer Struktur
und verkehrsbekannten Hiufigkeit jedermann naheliegend auf-
dréange.

Zu Unrecht meint die Rechtsbeschwerde ferner, die Gefahr
von Verwechslungen sei deshaldb nicht zu beflirchten, weil der
Wortbestandteil "Merckle" nur in ganz kleinen Buchstaben
wiedergegeben sei., Ihr Standpunkt findet insbesondere keine
Stiitze in der unverdffentlichten Entscheidung des Senats
vomm 26. April 1963 (Ib ZR 105/61 - Aesculapzeichen) und den



dort herangezogenen Urteilen des Reichsgerichts (RGZ 63,
241, 243 - Tafelbesteck; GRUR 1944, 85, 87 - Kienzle).

Dort wird lediglich ausgefithrt, daB eine an sich fehlende
Verwechslungsgefahr auch dann nicht zu befiirchten sei,

wenn aus praktischen Griinden, etwa wegen der geringen

GroBe der Ware, die Zeichen nur in kleinster Ausfihrung
angebracht werden konnten; denn alsdann sei der Beschsauer
genotigt, die Kennzeichnung besonders aufmerksam zu be-
trachten, so daf aus diesem Grunde die durch die Kleinheit
heraufbeschworene Verwechslungsgefahr schwinde. Im vor-
liegenden Widerspruchsverfghren ist nicht zu entscheiden,
wie die Verwechslungsgefahr dann zu beurteilen wédre, wenn
das bcanstandete Zeichen aus besonderen Griinden nur sehr
klein benutzt werden kdnnte. Vielmehr ist der Priifung

das Zeichen in seiner angemeldeten Gestalt zugrunde zu
legen. Insoweit hat das Bundespatentgericht in tatséchlicher
Hinsicht unangreifbar festgestellt, daB der Wortbestandteil
in dem angegriffenen Zeichen miihelos erkenmnbar bleibt.

Der VWortbestandteil wiirde im iibrigen noch deutlicher her-
vortreten, wenn das Zeichen in grdBerer Ausfilhrung verwendet
wiirde, was der Anmelderin nach seiner Eintragung grund-
sdtzlich freistiinde.

2. Das Bundespatentgericht fithrt sodann aus, die
Darlegungen der Anmelderin bOten keinen ausreichenden Anhalt
dafir, daB sich das Publikum infolge langen und ungestdrten
Nebeneinanderbestehens daran gewﬁhnt‘habe, die Zeichen zu
unterscheiden, und daher nicht mehr der Gefahr von Ver-
wechslungen ausgesetzt sei. Auch diese Ausfithrungen lassen
keinen Rechtgirrtum zum Ngchteil der Beschwerdefiihrerin
erkennen. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob das Bundes-
patentgericht im Widerspruchsverfahren #berhaupt auf die
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Frage eincer ctwaigen Verkehrsgewohnung eingehen miBlte. Denn
diese Vorfrage wdrc nur dann entscheidungserheblich, wenn
das Beschwerdegericht zu_Unrecht zu dem Ergebnis gelangt
wdre, die Angaben der Anmelderin reichten fiir eine Verkehrs-
gevidhnung nicht aus. Das ist jedoch nicht der Fall.

Eine solche Gewdhnung stelle - so wird in dem ange-
fochtenen BeschluBl dargelegt - einen zeichenrechtlichen
Ausnahmetatbestand dar und miisse, um im Widerspruchsverfahren
erheblich zu sein, ein derartiges AusmaB haben, dafl Zeichen-
vervechslungen in einem beachtlichen Umfange nicht mehr zu
besorgen seien. Sie setze auf dem Arzneimittelgebiet not-
wendig voraus, daf3 auch die breite Masse der Endverbraucher
mit dem Nebeneinanderbestehen beider Zeichen in ihrer um-
fassenden Mehrheit vertraut sei. Weder aus der Art der
bisherigen Benutzung des angemeldeten Zeichens noch aus
ihrem behaupteten Umfang kdnne aber das Vorliegen dieser
Voraussetzungen gefolgert werden. Schon die GroBenordnung
des beanstandeten Kennwortes im Verh&litnis zu dem Bildbe-
standteil, auf die sich die Anmelderin in anderem Zusammen-—
hang selbst berufe, und ferner die Tatsache, daB das ange-
meldete Zeichen aufgrund der vorgelegten Prospekte und
Umhullunéen mindestens zu einem beachtlichen Teil in erheb-
lich kleinerer Form‘und anders als beim angemeldeten

‘Zeichen neben einer jeweils im Blickfang stehenden Prépara-

tenbezeichnung verwendet worden sei, lieflen es fraglich
erzcheinen, ob das Kennwvort der breiten Masse dea Verkehrs
geniigend eindringlich zur Kenntnis gebracht worden sei; denn
errahrungsgeméfl orientiere sich der Verbraucher in derartigen
Fdllen vorzugsweise an der vorrangig herausgestellten Pripa—
ratebeseichnung. Auch Werbeaufwand und Umsatzzahlen recht-
fertigten keine andere Beurteilung. Die langjihrige Werbung
in Fachzeitschriften sei fiir den Durchschnittsverbraucher
naturgemdfl belanglos, da sie ihm regelméBig nicht zur



Kenntnis komme. Die vorgetragenen Umsatzzaghlen erreichten,
verteilt auf ca. 20 Praparatc, bei weitem nicht die Hohe,:-
die unter Beriicksichtigung von mindestens 20 Millionen
potenticller Arzneimittelverbraucher erforderlich sei, um
cinen guch nur annidhernd verlé@flichen Anhalt fir eine
umfassende Publikumsgewiohnung abzugeben.

Gegeniliber diesen Ausfiihrungen bemédngelt die Rechtsbe-
gchwerde, das Bundespatentgericht hagbe nicht die gesamten
entscheidungserheblichen Tatumstiénde beachtet (§ 41 h Paté
i.V.m. § 13 Abs. 5 WZG) und habe daher die Verwechslungs-
gefahr unzutreffend beurteilt. Diese Riige geht fehl., Soweilt
dic Beschwerdefilhrerin aus ihren Behauptungen iiber die
seit 1948 andauernde warenzeichenméifiige Benutzung des angemel-
deten Zeichens in der Werbung und auf Packungen eine Verkehrs-
gewohnung und eine daraus folgende Schutzbeschrénkung des
Widerspruchszeichens herleitet, will sie die dém Patrichter
vorbehaltene Tatsachenwilrdigung durch eine eigone abweichende
Viirdigung ersetzen. Das ist - da VerstoBe gegen Verfahrens-
und Denkgesetze oder Erfahrungsregeln nicht vorgetroagen \
werden -~ im Rechtsbeschwerdeverfahren unzuléssig.

Unbegrﬁndet ist ferner der Vorwurf, das Bundespatent-
gericht habe nicht beriicksichtigt, dafl zuguneten der Anmelderin
weitere "llerckle"-Zeichen, nédmlich "Mykomedin-Merckle" und
"Merckle-Kreuz" eingetragen scien und dafl sie jahrelang die
Marke "Hyzol-Merckle" verwendet habe. Aus der bisherigen:
Duldung diesoer Zeichen erwichst der Beschwerdefilhrerin nicht
etwa ein Anspruch auf Eintragung weiterer, verwechslungs-
fahiger Zeichen. Das Beschwerdegericht brauchte auch nicht
anzsunchmen, daBl die Benutzung dieser Zeichen zu der von der
Anmelderin bchaupteten VerkehrsgewShnung beigetragen hébe;
denn in dem von der Rechtsbeschwerde in Bezug genommenen
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Schriftsatz vom 28. Januar 1965 sind keinerlei n#here
Angaben enthalten, die eine solche Annahme rechtfertigen

konnten.

Es bliebe sonach nur der weitere Vorwurf, das Bundes-
patentgericht habe die Tatsache iibergangen, daB sich die
beiden Firmen bereits 80 Jahre gegeniiber gestanden h&tten
und dafB d&ie Benutzung des Firmennamens '“Merckle' niemals
beanstandet worden sei. Selbst wenn man indessen zugunsten
der Beschwerdefiihrerin unterstellt, daB bereits das lange
Nebeneinander der F i1 r m e n bezeichnungen den Verkehr
gendtigt hat, genauer auf Unterschiede zu achten, recht-
fertigt die damit verbundene Verkehrsgewthnung doch nicht
die weitergechende Annahme, daB nunmehr auch im Hinblick auf
das beanstandete W ar en z e i ¢ hen eine Verwechslungs-
gefahr verneint werden kénnte. Ein Auseinanderhalten der
Pirmenbezeichnungen fiel dem Verkehr leichter, da er sich
nicht nur an die sonstigen Firmenelemente, wie z.B. an
untcrschiedliche Vornamen, sondern vor allem an die Orts-~
angaben halten konnte, die mit einem Firmengebrauch in der
Regel verbunden sind. Das beanstandete Warenzeichen enthilt
demgegeniiber nur noch den bloBen Familiennamen als Kennwort,
ndhert sich also dem Widerspruchszeichen noch weiter an und
erschwer} damit die ohnehin schon nicht einfache Unter-
scheiduné. Es ist daher nicht rachtsfehlerhaft, wenn das
Bundespétentgericht dem Nebeneinander der Firmenbezeich-
nungen keine rechtserhebliche Bedeutung beigemessen hat.

5. In der miindlichen Verhandlung hat die Beschwerde-
fithrerin noch vorgetragen, das Publikum werde auch deshalb zur
Beachtung der vorhandenen Unterschiede genttigt, weil neben
der Widersprechenden noch die selbstédndige amerikanische
Firma Merck Corp. auf dem deutschen Markt sei. Mit diesem
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neuen tatsidchlichen Vorbringen kann sie indessen im
Rechtsbeschwerdeverfahren nicht mehr gchdrt werden, so daB
dahingestellt bleiben kann, ob eine etwaige Schwédchung

des ¥iderspruchszeichens durch Drittzeichen im Wider-
spruchsverfahren zu priifen widre, wenn - wie hier - deren
Benutzung auf dem Inlandsmarkt strittig ist.

II. Die Rechtsbeschwerde ist der Meinung, das Bundes-
patentgericht habe die zum Recht der Namensgleichen ent-
wickelten Grundsédtze anwenden miissen, da es sich bei den
einander gegeniiberstehenden Wortbestandteilen um Pamilien-
nanen handele. Danach milsse der prioritdtsdltere Kenn-
zeicheninhaber gegebenenfalls einen Rest von Verwechslungs-
gefahr hinnehmen, wenn der jlngere Zeicheninhaber alles
Erforderliche und Zumutbare zur Verminderung der Verwechs-
lungsgefahr getan habe. Diese Grundsdtze seien auch im
Warenzeichenrecht anwendbar; denn der PFirmenschutz erstrecke
sich nach der Rechtsprechung auch auf prioritdtsjlingere
Warenzeichen, wie umgekehrt aus einem Warenzeichen gegen eine
priorititsjlingere Firmenbezeichnung eingeschritten werden '
konne.

Dieser Angriff ist schon deshalb nicht begriindet, weil
das Recht der Namensgleichen im Widerspruchsverfahren nicht
beriicksichtigt werden kann. Denn Gegenstand dieses Verfohrens,
das ebenso wie das Eintragungsverfahren auf die rasche
Erledigung einer Vielzahl von Anmeldungen angelegt ist und
das daher nicht ungebiihrlich verzidgert werden darf, ist |
ledigliceh dic Prufung, ob zwischen dem angemeldeten Zeichen |
und dem fiir gleiche oder gleichartige Waren eingetragenen !
Widerspruchszeichen Ubereinstimmung im Sinne des § 31 W26 i

|
l

besteht (vgl. dazu den zur Verdffentlichung bestimmten
BeschluB vom 25. Februar 1966 ~ Ib ZB 7/64 - Epigran mit
Hinweisen). Glaubt ein Anmelder, dafl ihm trotz festgestellter

-
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Zeicheniibereinstimmung aus sachlich-rechtlichen Griinden,

wie etwa aus dem Recht auf Flihrung des Nagmens, ein Anspruch
auf Eintragung des Zeichens zustehe, dann mufl er diesen
Anspruch nach der gesetzlichen Zusténdigkeits- und
Aufgabenverteilung gemdB § 6 Abs. 2 WZG mit der Eintragungs-
bewilligungsklage geltend machen.

Im iUbrigen wére es nach dem sachlichen Recht nicht
gerechtfertigt, aus einem Recht zur Fihrung eines Namens
oder einer PFirma, wie es sich im einzelnen aus den auf
dem Gebiet des Firmenrechts entwickelten Grundsdtzen zum
Recht der Namensgleichen ergibt, ohne weiteres ein Recht
auf Eintragung eines dementsprechenden Warenzeichens her-
zuleiten, Diese Grunds&tze beruhen vielmehr auf der Er-
widgung, daB der Familienname ein ibliches und weithin sogar
vorgeschriebenes Element zur Bildung von Firmenhezeichnungen
ist und dafl es nicemanden verwehrt werden kann, sich in
redlicher Weise im Geschéftsleben unter seinem Namen zu
bvetdtigen (vgl. BGHZ 4, 96, 105 - Parina/Urkslsch; GRUR
1960, 33, 35 f - Zamek; Urteil vom 10. November 1965 -

Ib ZR 101/63 - Kupferberg). Anders als auf dem Gebiet des
stirker versonlichkeitsorientierten Firmenrechts besteht
aber keine Notwendigkeit, auch die Herkunft einer #are
durch Pamiliennamen zu kennzeichnen; ein schutzwiirdiges
Interesse an der Eintragung derart gebildeter Zeichen kann
jedenfalls dann nicht anerkannt werden, wenn der waren-—
zeichenméflige Gebrauch in #ltere Warenzeichenrechte eines
Mitbewerbers eingreift. Dieser dbraucht nur die firmenmifige
Benutzung &hnlicher Namen 2zu dulden, nicht aber zus&tzliche
Verwechslungsmoglichkeiten aus einem warenzeichenméfiigen

" Gebrauch hinzunehmen. Das wire auch unvereinbar mit dem
kennzeichenrechtlichen Grundsatz, daB derjenige, der einen
bestehenden Zustand verédndern will, Rechte Dritter zu
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beachten hat (fiir den Ubergang zur firmenméBigen Benutzung
eines Warenzeichens vgl. BGHZ 19, 23, 29 - dagirus).

Die Beschwerdegegnerin weist im librigen noch zutreffend
darauf hin, daB die kennzeichenmiBige Benutzung dec o
eigenen Namens unter Namensgleichen nur zuléssig ist, wenn
eine damit verbundene Verwechslungusgefahr so weit wie
moglich durch eine unterschiedliche Gestaltung der Firma
und der WerbemaBnahmen ausgerédumt und insbesondere alles
unterlassen wird, was die an sich bestchende Verwechslungs-
gefahr erhdhen konnte (GRUR 1957, 342, 346 - Underberg;

GRUR 1958, 143, 145 - Schwardmann). Die Beschwerdefiihrerin
hat aber “gerade nicht alles Zumutbare zur Vermeidung von
Verwechslungsgefahren unternommen, sondern - wie bereits
erwihnt - durch den Gebrauch des bloBien Familiennamens

als Kennwort die Gefahr im Gegenteil noch gesteigert. Auch
aus diesem Grunde konnte sich die Beschwerdefiihrerin im vor-
liegenden Fglle nicht mit Erfolg auf die Rechtsprechung

zum Recht der Gleichnamigen berufen.

ITI. Im Verfahren vor dem Bundespatentgericht hat die An-
melderin geltend gemacht, die Widersprechende habe ihre
Rechte verwirkt, da sie es geduldet habe, daB das bean-
standete Zeichen seit 1948 in steigendem Umfang benutzt
worden sei. Dieses Vorbringen ist nach Meinung der ¥#Wider-
sprechengen unbeachtlich, weil die Duldung einer bloBen
Benutzun g eines Warenzeichens niemals einen weiter-—
gehenden Anspruch auf Duldung der Ein tragung
dieses Zeichens rechtfertigen konne.

~ Piir diesen Standpunkt konnte der Grundsatz sprechen,
dafl der aus Treu und Glauben hergeleitete Verwirkungseinwand
regelmiiBig seinc Grenze in dem Besitzstand findet, den sich
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der Verletzer bis zum Einschreiten des besser berechtigten
Verletzten geschaffen hat (vgl. BGHZ 16, 82, 99 - Wickel-
stern; GRUR 1958, 610, 611 - Zahnrad; GRUR 1958, 143, 147 -
Schwardmann). Das kann aber dahinstehen. Wie das Bundes-
patentgericht mit Recht annimmt, ist der Verwirkungs-
einwand biirgerlich-rechtlicher, insbesonderc wettbewerbs-
rechtlicher Natur; zu seiner Beurteilung bedarf es der
Hcranziehung des gesamten wettbewerblichen Tatbéstandes;
dessen Beriicksichtigung wiirde das Widerspruchsverfahren
aber erheblich belasten. Auch filr den Verwirkungseinwand
ist daher aus den bercits genannten verfahrensrechtlichen
Griinden in diesem Verfahren kein Raum. Es kann deshalb
auch auf sich beruhen, ob die bchauptete bisherige Duldung
der vieiteren "Merckle"-Zeichen der Beschwerdefilhrerin

zur Unterstiitzung ihres Verwirkungseinwandes herangezogen
werden konnte. Im vorliegenden Widerspruchsverfahren ist
ebenfalls unbeachtlich, ob - wie die Beschwerdefilhrerin
in der miindlichen Verhandlung ausgefithrt hat - die VWider-
sprechende durch ihr bisheriges Verhalten zum Ausdruck
gebracht hat, daB sie selbst keine Gefahr von Verwechs-
lungen befilrchte. Denn auch aus diesen Erwdgungen kdnnte
allenfalls der biirgerlich-rechtliche Einwand hergeleitet
werden, die Widersprechende handele treuwidrig, wenn sie
nunmehr gleichwohl Anspriiche wegen angeblicher Zeichen-
ilbereinstimmung geltend mache.
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Nach alledem war die Rechtsbeschwerde unter Kostenfolge
aus §§ 41 y PatG, 13 Abs. 3 W2G zurickzuweisen.

Pehle Bundesrichter Dr. Sprenkmann Mosl
ist beurlaubt und ortsabwesend

Pehle

Alff Simon
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