BUNDESGERICHTSHOF

Ib_ZB_8/66 BESCHLUSS

Verkiindet am -
21, Juni 1967..
Hige, .
Justizobersekret;
als Urkundsbeam
der Geschiéftsst

in der Warengeichensache

ger N.V. XKD TCENEED G -
TN J. & A.-C. van RiD: R—(Nlederlande),

Anmelderia und Rechtsbeschwerd£:
fithrerin, :

- Verfahrensbevollmichtigte: Rechtsanwidlte Prof.Dr. _
. RN und Dl'o - . v

gegen

: die 3.A. HENEEED S .. , S G,

Wlderspreeheade und Rechts—
beschwerdegegnerin, .

- Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. - -



Der Ib~Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die mindliche Verhandlung vom 21. Juni 1967 unter Mit-
wirkung der Senatsprégidentin Dr. Kriiger-Nieland und
der Bundesrichter Pehle, Dr. Sprenkmann, Dr. Moésl und
Dr. Simon

beschlosgsen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluf

des 25. Senats (Warenzeichenbeschwerde-

senats II) des Bundespatentgerichts vom

21, Oktober 1965 wird auf Kosten der An-—
melderin zuriickgewiesen,

ji&fr ipde :

o

Die Rechtsheechwerdefuhrerln hat im Wege des be-—
schleunigten Vegfahrens unter der Nr. 772 890 das Wort—
zeichen “Grandoé- Zwillingsfrischbeutel" fiir die Waren

"Kaffee, Kaffee-Ersatzmittel Kaffee-Extrakte filr

GenuBzwecke, Tee, Tee-Extrakte fiir GenuBzwecke" eintragen:;

lagsgen. Im Laufe des vorllegenden Verfahrens hat sie be-
~antragt, die Bintragung durch Aufnahme des Zusatzes
"gimtliche Waren in je zwei gleiche Beutel enthaltenden
Packungen" teilweise zu ldschen,

Gegen diese Eintragung hat die Widersprechende,
gestlitzt auf das fir gleiche und gleichartige Waren ein-
getragene #ltere Zeichen 725 228 "Zwilling", Widerspruch
erhoben.

{\._.’




Matthias Prinz )
Rechtsanwalt WWW.PrinZ. 182 NN

Die Priifungsstelle des Patentamtes hat die Uber-
einstimmung der beiden Zeichen verneint, weil der Ver-
kehr den Bestandteil "Zwillingsfrischbeutel" als beschrei-’
bende Angabe verstehe und sich das angegriffene Zeichen
an dem weiteren Bestandteil "Grandos" einprigen werde,
der keineswegs eine allgemein bekannte und gebréduch-
liche Beschaffenheitsangabe darstelle.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden hat hin-
gegen der 25. Senat des Bundespatentgerichts die Uber-
einstimmung der beiden Zeichen festgestellt und die
Loschung des jiingeren Zeichens 772 890 angeordnet,

Die gegen diesen BeschluB gerichtete, zugelassene
Rechtsbeschwerde der Anmelderin, um deren Zuriickweisung
die Widersprechende bittet, ist nicht begrindet.

I. 1. Das Beschwerdegericht geht davon aus, daf
das Widerspruchszeichen "Zwilling" im Widerspruchs-
verfahren mit allen eingetragenen Waren zu beriicksich-
tigen sei, gleichgliltig, ob es fiir diese Waren benutzt
werde oder nicht, Soweit es filr die hier in Betracht
kommenden Waren nicht benutzt werde, milsse die Ver-
wechslungsgefahr nach denjenigen Verwechslungsmoglichr N
keiten beurteilt werden, die sich ergeben wiirden, wenn
eine Benutzung tatsichlich erfolgt wire. Dieser von
der Rechtsbeschwerde nicht angegriffene Ausgangspunkt
steht in Einklang mit den Grundsédtzen, sufgrund deren
der erkennende Senat fiir vergleichbare Sachverhalte
zu dem Ergebnis gelangt 1lst, daB im Widerspruchsver-
fahren nicht geltend gemacht werden kann, das einge-
tragene Widerspruchsgeichen sei als schlechthin unbe-
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nutztes (Vorrats~ oder Defensiv-) Zeichen nicht oder
nur begrenzt schutzfihig (BGHZ 44, 60 - Agyn; 45, 173 -
Epigran). Die gleichen Erwidgungen gelten auch fiir den
vom Beschwerdegericht angenommenen Fall, daB das Wider-
spruchszeichen als solches zwar unstreitig benutzt ist,
jedoch (mbglicherweise) nur fiir einen Teil der einge-
tragenen Waren, Denn auch hier ist die Frage, ob die
Eintragung bezilglich der iibrigen Waren zu beanstanden
sein konnte, nicht im Widerspruohsverfahren zu iibexr-
priifen, '

Im Zusammenhang mit der Benutzungslage kann in
Zeichenstreitigkeiten die weitere Frage bedeutsam wer-
den, ob das Zeichen infolge Seiner Benutzung eine ge-
steigerte Kennzeichnungskraft erlangt hat und dadurch
die Gefahr von Verweahslungen mit dhnlichen Zeichen
erhsht worden ist., Zu di@ser weiteren Frage, die im
Wlderspruchsverfahreﬁ‘nnr dann beriicksichtigt werden
kann, wenn die Benutzungdiage insgesamt unstreitig oder
amtsbekannt ist (#gl« BGHZ 46, 152 -~ Vitapur), hat das
Beschuerdegericht keine Feststellungen getroffen,
sondern hat dahinstehen lassen, ob sich die von der
Widersprechenden geltend gemachte besondere Verkehrs—
ggltung des Widerspruchszeichens auch auf die hier

in Betracht kommenden Waren erstrecke. Im Rechtsbe-
schwerdeverfahren ist daher von derjenigen Kennzeich-
nungskraft auszugehen, die dem Widerspruchszeichen von
Hause aus ohne Steigerung durch Verkehrsgeltung zukommt,

IT, 1, Aufgrund ihrer Rechte an dem #lteren Wider-
spruchszeichen "Zwilling" ist die Widersprechende be-
rechtigt, der Eintragung verwechslungsfihiger Worte




entgegengutreten, sofern diese warenzeichenmiBig be-
nutzt werden (§§ 5, 15 W2G). Eine warenzeichenmdBige
Benutzung liegt dann vor, wenn ein Ausdruck im ge~
schiftlichen Verkehr zur Bezeichnung einer Ware derart
verwendet wird, daB der'Durchschnittsverbraucher an-
nehmen kann, die Bezeichnung diene zur Unterscheidung
der so gekennzeichneten Ware von gleichen oder gleich-
artigen Erzeugnissen anderer Herkunft, weise also auf
den Uréprung der Ware aus einem bestimmten Geschédfts~
betrieb hin (BGH GRUR 1955, 484, 485 - Luxus; 1959,
130, 132 -~ Vorrasur; 1959, 423, 425 - FuBballstiefel;
1961, 280, 281 - Tosca). Solange fiur den fliichtigen
Verkehy die Miglichkeit eines solchen Eindrucks besteht,
ist nach sténdiger Rechtsprechung eine warenszeichen-
midfige Benutzung angunehmen, Ob diese Voraussetzung im
Binzelfall vorliegt, richtet sich nach der vom Tat-
richter zu priifenden Verkehrsauffassung.

a) Im Streltfzll stellt das Beschwerdegericht fest,
eg sei nicht ausguschlieBlen, daf ein beachtlicher Teil
des Verkehrs den Wortteil "Zwillings" des angegriffenen
Zeichens als Kennzeichnung der Warenherkunft aus einem
bestimmten Geschiftsbetrieb auffassen werde. Wer an das
angegriffene Zeichen mit der Erinnerung an das Gegen-
zeichen herantrete, werde vielfach geneigt sein, dieses
in dem gleichlautenden Bestandteil des angegriffenen
Zeichens wiederzufinden und das Wortganze "Zwillings-
frischbeutel”, in dem es dort erscheine, als Hinweis
auf das unter dem Kenngeichen "Zwilling" vertriebene Er-
zeugnis in einem Frischhaltebeutel anzusehen. Die Art
der Verwendung des Wortes "Zwillings" in dem angegriffenen
Zeichen stehe einer solchen Auffassung nicht entgegen.




Der Ansicht, der Verkehr werde - abgesehen von einer
zeichenrechtlich unbeachtlichen Minderheit - die Wort-
zusammensetzung "Zwillingsfrischbeutel” giigsschliefilich
als beschreibenden Hinweis auf eine Verpackungseinheit
auffassen und deshaldb dem in ihm vorkommenden Wortteil
"Zwillingsa" fiir sich allein keine betriebskennzeich-
nende Bedeutung beilegen, konne nicht zugestimmt werden.
Das Wort "Zwilling" sei in seiner eigentlichen Bedeutung
die Bezeichnung fiir zwel gleichgzeitig im Mutterleid
entwickelte Lebewesen und werde namentlich in der tech-
nischen Fachsprache hiufig in der Bedeutung von "Doppel"
verwendet. Der Ausdruck "Zwillingsfrischbeutel® sei zwar
in Anlehnung an diese Wortbildung geprédgt und mége auch
vielfach im angegriffenen Zeichen als beschreibender
Hinweis auf eine Verpackungseinheit aus zwei gleich-
groBen Teilen aufgefadt werden. Er sei aber in dieser
Bedeutung unstreitig bislang nicht sprachgebréuchlich.
Die beiderseit@geﬁgﬁgichen begegneten sich bei Waren,

die sich an breiteste Lbnehmerschichten, insbesondere

an Hausfraueq;*W%nd?ten und die als Verbrauchsgliter des
tdglichen Bedarfs h#ufig nach fllichtiger Priifung -~ z.B.
in Selbhsthedienungsldden -~ erworben wiirden. Es sel daher
in beachtlichem Umfang mit KAufern zu rechnen, die mit
der vornehmlich auf technischem Gebiet gebrduchlichen
beschreibenden Verwendung des Wortes "Zwilling" minder N
vertraut seien und die sich deshald bei einer Begegnung f;
mit dem angegriffenen Zeichen ohne weitere Uberlegung RES
von der Vorstellung leiten liefBen, in dessen Bestand-— -
teil "Zwillings" das ihnen bekannte Gegenzeichen vor sich:
zu haben. Ob sich der strittige Ausdruck bei Waren der
fraglichen Art so verwenden lasse, dafl er nach den Ge-
samtumstinden auch vom fllichtigen Betrachter nur als
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Beschreibung der Verpackungsart aufgefaBt werde, kénne
dahinstchen. Denn bei dem vorliegenden Wortzeichen sei
eine solche Verwendung durch nichts gewdhrleistet. Sie
werde durch den Zusatz "simbtliche Waren in je zwei
gleichgroBe Beutel enthaltenden Packungen" schon des-
haldb nicht sichergestellt, weil diese Beschriénkung

auf eine bestimmte Verpackungsform moch nicht besage,
daB deren Besonderheit den Kidufern stets genilgend ein-
dringlich zum BewuBtsein gebracht werde.

b) Diese im wesentlichen tatrichterlichen und
daher im Rechtsbeschwerdeverfahren nur begrenzt nach-
prifbaren Ausfilhrungen lagsen keinen Rechtsfehler er-
kennen. Es ist insbesondere nicht ersichtlich, daf das
Beschwerdegericht die Frége, welche Bedeutung dem Be-
standteil "Zwilling" in dem Zeichen "Grandos-Zwillings-
frischbeutel" zukommt, nicht nach dem Gesamteindruck,
sondern in einer unzuldssigen zergliedernden Betrach-~
tungsweise beurtcilt hitte. Unbegriindet ist fernmer die
Riige der Rechtsbeschwerde, das Beschwerdegericht habe
verkannt, daf der Inhalt des Begriffs "Zwllling" jedem
durchschnittlich begabten Menschen und selbstverstind-
lich auch Hausfrauen schon nach dem allgemeinen Sprach-
gebrauch véllig vertraut sei. Die Rechtsbeschwerde-—
fihrerin iibersieht ihrerseits, daB dieser Umstand nicht
ausschlaggebend ist. Denn sogar warenbeschreibende An-
gaben kbnnen die Funktion eines Herkunftshinweises er-
halten und damit warenzeichenmifig benutzt werden, wenn
sie nach Art einer Marke auf der Ware oder ihrer Ver-

'packung herausgestellt werden und so der Eindruck ent-

steht, sie sollten die Herkunft der Ware aus einem
bestimmten Betrieb kenmnzeichnen (BGH GRUR 1955, 484,




485 -~ Imxus). Fir cinen derartigen warenzeichenmiBigen
Gebrauch wird im allgemeinen eine tatsdchliche Vermu-
tung sprechen, wenn ein Ausdruck, der als solcher be-
reits in Alleinstellung als Warenzeichen geschiitzt 1st,
im vollen Umfang als nicht ganz untergeordneter Be-

- standteil in ein anderes Wortzeichen ilibernommen wird.
Wer einen solchen Ausdruck in ein Wortzeichen einfiigt,
statt ihn getrennt von diesem Zeichen in einer ungzwei-
deutig beschreibenden Weise zu verwenden, dridngt dem
Verkehr die Vorstellung auf, daf dieser Ausdruck iber
seine beschreibende Funktion hinaus zugleich zur Her-
kunftskenngeichnung filr eine bestimmte Betriebsstitte
dienen soll. Dementsprechend hat der Senat bereits
in dem zur Verdffentlichung bestimmten Beschluf
Ib %ZB 12/65 vom 18. November 1966 zum Ausdruck ge-
_bracht daB der Begriff "Zwillingspackung'", wenn er

_ . ledlgllch in Verb%ndung mit einem weiteren Zeichen~-

b e nrens - vort gebraucﬁt wefde, wenigstens auf einen Teil des ,

. Publikums als Betrlebékennzeichnung wirken und alsdann

eine Verwechslungﬁgefahr mit dem Wortzelchen "Zwilling"
hervorrufen konne°

| Eine andere Beurteilung wire erst dann gerecht-

_.fertigt, wenn der unbefangene Beobachter unzweideutig _
erkennen konnte, daB der Bestandteil lediglich als be~
schreibende Angabe dienen solle. Das mag je nach den
Umstéinden des Falles vor allem dann in Betracht kommehg
wenn der Ausdruck eine sprachiibliche und sofort erkenn- |
bare Aussage liber die Ware selbst enthdlt. Im vorliegen-
den Fall handelt es sich nach den rechtsirrtumsfreien
Ausfiihrungen des Berufungsgerichtes aber schon nicht
um einen sprachilblichen und filr den Verbraucher ein-
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schlidgiger Waren gebrduchlichen Ausdruck.

Gegeniiber diesem Ergebnis 1ldBt sich nicht einwen-
den, es bestehe gerade bei Waren der vorliegenden Art
ein Freihaltebediirfnis fiir die Verwendung des Ausdruckes
"WZwilling", um das Publikum darauf hinzuweisen, daB es
nicht eine Packung mit doppeltem Inhalt, sondern zwei
Verpackungseinheiten erhalte, die im Interesse der
'Frischerhaltung der Ware nacheinander angebrochen werden
konnten. An einer derartigen Aufkldrung ist die Beschwer-
defiihrerin nicht gehindert, da sie entsprechende Hin-
wveise in eindeutig beschreibender Weise getrennt von
ihrem Zeichen anbringen kann. Dagegen kann ein etwaiges
Aufklirungsbediirfnis, das fir alle Hersteller einschlé-
giger Verpackungseinheiten gelten wﬁrde; es gerade nicht
rechtfertigen, solche Hinweise in warenzeichenmiifliger
Form in ein individuelles Kenngzeichen aufzunehmen und
dadurch weiteren Mitbewerbern den Mitgebrauch solchexr
Hinweiae méglicherweise zu erschweren (vgl. BGHZ 45,
131, 137 - Shortening).

2. Der sonach warenzeichemméiig verwendete Bestand-
~teil "Zwillingsfrischbeutel" des angegriffenen Zeichens
ist nach den weiteren Ausfithrungen des Beschwerdegerichts
geeignet, Verwechslungen mit dem Widerspruchszeichen
"Zwilling" herbeizufiihren. Das Widerspruchszeichen finde
sich gleichlautend in dem angegriffenen Zeichen wieder,
und zwar als gleichwertiger Bestandteil neben den iUbrigen
Bestandteilen, und der Verkehr werde vielfach geneigt sein,
‘eine so gekenngeichnete Ware als "Zwillings'-Erzeugnis
in einem Frischhaltebeutel anzusehen. Der weitere Be-
standtell “Grandes", der fiir die Anmelderin als selb-
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stdindiges Warenzeichen eingetragen sei, ktnne die Ver-
wechslungsgefahr nicht ausrdumen. Eg sei fir den Regel-
fall nicht zu erwarten, daf Kidufer, die das Gegenzeichen
"Zwilling" kennten, gleichzeitigaich dariiber unterrichtet
seien, daB der Bestandteil "Grandos" das Kenngeichen
eines anderen Unternehmens sei. Dieser werde daher von
Kdufern, die vvon dem Widerspruchszeichen "Zwilling"
ausgingen, soweit er ﬁberhaupt geniigend beachtet werde,
vielfach nur als szusitzlicher Hinweis auf eine beson-
-dere Art oder Sorte der unter dem Widérspruchszeichen
vertriebenen Erzeugnissen angesehen werden.

Auch diese Ausfiihrungen lassen keinen Rechtsirrtum
erkennen. Sie stehen in Einklang mit dem anerkamnnten
zeichenrechtlichen Grundsatz, daB8 auch die Hinllbernahme
eines Kennzeichens iﬂ ein aus mehreren Bestandteilen
geblldetes neues Zgichen die Verwechslungsgefahr dann
begriinden kann, wgﬁn der Uhefnommene Bestandteil in
dem neuen Zeichen seine Selbstdndigkeit behalten hat,
also nicht in‘lhm derart untergegangen ist, daB8 er durch
seine Einfﬁgung in das neue Zeichen aufgehdrt hat, fiir
den Verkehr die Erinmerung an das alte Zeichen wachzu-
rufen (vgl. BGH GRUR 1966, 499 - Merck m.w.H.:).

III. Die Rechtsbeschwerde bittet endlich um Nach-
priifung, ob das Beschwerdegericht befugt gewesen sei,
entgegen dem Antrag beider Parteien von der Anordnung
des Ruhens dea Verfahrens abzusehen. Die Parteien hatten
diese Anordnung im Hinblick auf ein anderes Verfahren
angeregt, in dem aufgrund des gleichen Zeicheuns wie im
vorliegenden Verfahren Widerspruch gegen die Anmeldung
eines Wortbildzeichens erhoben worden war, bei dem das
Yort "Zwillingspackung" auf dem Hintergrund einer zu
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einer Einheit verbundenen Packung zweier gleicher Wasch-
mitteleinheiten verwendet wurde. Das Beschwerdegericht
148t dahinstehen, ob die zivilprozessuale Bestimmung
des § 251 ZPO iiber das Ruhen des VerfahPens gemidB §§ 13
Abs. 3 WZG, 41 o Abs. 1 PatG gegebenenfalls auch im Be-
schwerdeverfahren in Widerspruchssachen vor dem Bundes—
patentgericht Anwendung finden ktnne., Hier handele es
gich um ein Widerspruchsverfahren, das ein gemiB § 6a
WZG vorldufig eingetragenes Zeichen zum Gegenstand habe.
Bei einem solchen Verfahren bestehe ein derart iiberwie-
gendes Interesse der Allgemeinheit an einer baldmdgli-
chen Entscheidung iber die Rechtsbestiindigkeit der Ein-
tragung, da8 fiir die Anwendung des § 251 ZPO kein Raum
sei. "

Demgegeniiber bezweifelt die Rechtebeschwerdefiihrerin
- ein uUberwiegendes Interesse der Allgemeinheit und meint,
der Standpunkt des Beschwerdegerichts filhre dazu, daB
selbst in dem vergleichbaren Falle schwebender Vergleichs—
verhandlungen nicht das Ruhen des Verfahrens angeordnet
wverden kdnne. Der Rechtsheschwerde ist guzugeben, daB die
Ansicht, im Widerspruchsverfahren gegen beschleunigt ein-~
getragene Zeichen sel die Anordnung des Ruhens des Ver- -
- fahrens schlechthin ausgeschlossen, zu weit gehts; denn
auch in solchen Fillen handelt es asich in erster Linie
-um einen Streit iiber Individualrechte, in dem Spielraum
- filr die Beriicksichtigung iibereinstimmender Verfahrens-
antrédge Beibt, sofern dem nicht im Einzelfall konkrete
Interessen unbeteiligter Dritter entgegenstehen; Ob in-
.deasen das Ruhen des Verfahrens anzuordnen ist, hiéngt
. gemdB § 251 ZPO davon ab, ob eine solche Anordnung aus

- besonderen Griinden zweckméfig ist. Im vorliegenden Fall
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acheidet eine Verletzung dieser Bestimmung bereits des-
halb aus, weil die Entscheidung in dem anderweitigen
Verfahren nach der zutreffenden Ansicht des Beschwerde-
gerichts nicht vorgreiflich war, wie durch den ingwi-
schen ergangenen BeschluB8 Ib ZB 12/65 vom 18. November
1966 bestdtigt worden ist.

Nach alledem war die Rechtsbeschwerde unter Kosten—

folge aus § 13 Abs. 5 WZG, 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG gurick-

zuweisen.

Kriiger-Nieland - Pehle Sprenkmann
Misl Simon
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