Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

wZe §§ 16, 31, 24; BGB § 852

2041 032

Coxrri d a

a) Zur Frage der warenzeichenm#Bigen Benutzung bei sog.

Dessinbezeichnungen,

b) Wird ein geschiitztes Warenzeichen von normaler Kennzeich-
nungekraft von einem Dritten in identischer oder nahezu
identischer Form fiir gleichartige Waren benutzt, so wird
die Verwechslungsgefahr in der Regel nicht dadurch ausge-
schaltet, daB der Verletzer das iibernomwmene Zeichen nur
in Verbindung mit einew ceigenen, im Verkehr durchgesetz-

ten Warenzeichen gebraucht.

¢) Der Schadenscersatzanspruch aus Verletzung des Rechts am

Warenzeichen verjidhrt nach § 852 BGB und nicht nach

§ 21 Uwa.

BGH, Urtq v. 10. Januar 1968 - Ib ZR 149/65 - OLG Stuttgart
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Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die miindliche Verhandlung vom 10. Januar 1968 unter
Mitwirkung der Senatsprésidentin Dy, Kriiger-Nieland
! ‘und der Bundesrichter Pehle, Dr. Sprenkmann, Dr. M&sl
und Alff -

; filr Recht erkannt:

Auf die Revision der Kligerin wird das Urteil
des 5. Zivilscnats des Oberlandesgerichis
Stuttgart vom 12, Oktober 1965 aufgehaben.

Die Sacsa wird zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung, auch liber die Kosten des Revisions-
verfahrens, an das Berufungsgericht zurtickverwie-—
sen.

Yon Rechts wegen

Jatbestand:
Die Kligerin iot seit 1959 bzw. 1961 Inhaberin der
Warenzeichen "Corrida" fiir Oberleder und “Pgolo" fiir
Leder und Tdschnerwaren. Sie hat mit der Benutzung die-
ser Zeichen im Friihjahr 1962 begonnen. :

Die Beklagte versandte im Friihjahr 1962 an TUNINEER
und Kofferhorsteller etwa 650 Musterkarten “Frithjahr und
Sommer 1962 ~ Skai", in denen g.a. ein Dessin unter der
Bezeichnung "Skai-Paola" angeboten wurde. Endc April/
Anfang Mai 1962 versandie sie ferner etwa 620 Musterbili-
cher "Skai-Gesamt~Kollektion fiir Herbst und Winter 1962/63v,
in dencn dic Dessins "Skai-Paola" und "Skai-~Dur-~Corrida"
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angeboten wurden.

- Am 14, Juni 1962 beanstandete die Klégerin diese
-Bezeichnungen als Verletzung ihrer Warenzeichen, worauf
die Beklagte deren Veiwendung sofort einstellte und dies
der Klégerin am 25. Juni 1962 mitteilen lief,

Die Kldgerin hat beantragt,

I. die Beklagte zu‘verurteileng
der Klidgerin dariiber Auskunft zu
ertcilen und Rechnung zu legen,

1,

3

in welchem Unfang sie die Bezeich~

~nungen "Corrida™ und "Paola' zur

Beze ichnung von Kunstleder benutzt
hat unter genauer Angabe der Mengen,
der mit diesen Bezcichnungen ver-
sehenen, von der Beklagten verkauf-
ten Kunstleder unter genauer Angabe
der Namen und Anschriften der Emp~
fdnger;

welche Umadtze und Gewinne sie mit
dem Vertrieb von XKunstleder unter
den Bezeichnungen "Corrida" und
"Paola" erzielt hat;

wie viele Kataloge oder sonstige
Werbedrucksachen, in denen Kunst-
leder unter den Bezeichnungen
"Corrida' und "Paola" angepriesen
wurden, sie verteilt hat unter ge-
nauer Angabe der Namen und An~- -
schriften der Empfénger;

II. festzustellen,

dal die Beklagte verpflichtet ist,

.der Kldgerin allen Schaden zu er-

setzen, der der Kligerin dadurch
entstanden ist, daB die Beklagte

dic- Bezeichnung "Corrida" und "Paola"
zur Kennzeichnung von Kunstleder be-~
nutzt hat;
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I1I. die Beklaghe zu verurteilen,

Kataloge, die zur Bezeichnung von
Kunstleder die Begeichnungen
"Corrida" und "Pgola" enthalten,
aus dem Verkehr zu ziehen, sowelt
nicht eine Entfernung der betref-
fenden Seiten moglich ist.

Hilfeweise hat die Klégerin beantragt,

IV. soweit die Beklagte Auskiinfte iiber die
Namen und Anschriften ihrer Abnehmer
oder der Empfénger von Werbedrucksachen
zu erteilen hat, ’
die Beklagte zu verurteilen,

diese Auskiinfte an einen von der
Industrie- und Handelskammer Stutt-
gart zu benennenden Treuhdéinder zu
erteilen, der dic Namen und An-
schriften der Kligerin nicht mit-
teilen darf.

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und
geltend gemacht, c¢s liege kein warengzeichenmédfiger Ge-
brauch vor; die Bezeichnungen hétten nur als Bestellworte
gedient. Das von ihr hergestollte Kunstleder und normales
Leder seien auch nicht gleichartige Waren. Der Klédgerin
kénne ferner kein Schaden entstanden sein und schliefilich
seien dic Klageanspriiche sowohl verjsihrt als auch ver-
wirkt. -

Das Iandgericht hat der Klage unter Abweisung der
veitergehenden Anspriiche dahin teilweise stattgegeben:

1

1. Dic Beklagte hat der Kligerin Auskunft
zu erteilen, in welchem Umfang sie die
Begeichnungen "Corrida' und "Paola' be-
nutzt hat ' ‘
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a) zur Bezeichnung von Kunstleder,

b) zur Kennzeichnung von Warenmustern
aus Kunstleder in Katalogen oder
sonstigen Werbedrucksachen.

2. Die Boklagte hat der Klidgerin Auskunft
zu erteilen, an wievicle Eumpfnger je
welcher Branchen sie die zu 1 a erwdhnten
Waren und die zu 1 b erwdhnten Drucksachen
versandt hat.

3, Die Beklagte hat der Klégerin Rechnung zu
legen ilber die umgesctzten Mengen des mit
YGCorrida" oder "Paola" verschenen Kunst-
leders und der dabei erzielten Erlose und
Gewinne.

4. Es wird festgestellt, daB die Beklagte
verpflichtet ist, der Klégerin allen
Schaden zu ersetzen, der ihr dadurch ent-
standen ist, dafl die Beklagte die Be-
zeichnungen "Corrida" oder "Paola! zur
Bezeichnung von Kunstleder benutzt hat.

Im zweiten Rechtszug haben die Parteien hinsichtlich
des in Ziffer 1 dos Landgerichtsurteils zuerkannten Aus—
kunftsanspruchs iibereinstimmend die Hauptsache fiir erle~
digt erklért und wechselseitig beantraght, dem Gegner die
anteiligen Kosten aufzuerlegen. Im iibrigen hat das Ober- -
landesgericht auf die Berufung der Beklagten die Klage
in vollem Umfang abgewiesen und der Kligerin die gesamten
Kosten aufcrlegt. Mit der Revision, deren Zuriickweisung
die Beklagte beantragt, erstrebt die Klégerin die Wieder-
herstellung des ersten Urteils, soweit nicht Erledigung
dor Hauptsache eingetreten ist.
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Entscheidungsgrinde:

I. Das Berufungsgericht 1#8t dahingestellt, ob
die Beklagte die beiden Bezeichnungen Corrida und
Paola in ihren Musterkarten und Musterbiichern nach
Art eines Warenzeichens benutzt hat oder ob eine
Zeichenverletzung schon nach § 16.WZG auszuscheiden
habe; eine Auseinandersetzung wmit der Tosca-Entscheidung
des frilheren Ersten Zivilsenats des Bundesgerichtshofs
‘ (GRUR 1961, 280 ff), welche die Frage der warenzeichen-
= . miBigen Benutzung fir den Fall der Verwendung fremder
Warengzeichen als sog. Dessinbezeichnungen in Versandka-
| talogen behandelt, sei schon deshalb nicht geboten, weil
o die Xlédgerin nicht die Wahrscheinlichkeit dargetan habe,
‘ daB ihr durch die angegriffene Benutzung ihrer Warenzei-
chen in den Musterkarten und ~biichern der Beklagten ein

- g e

nach der Vorschrift des § 687 Abs, 2 BGB allenfalls heraus-
zugebenden Gewinn ergzielt habe.,

Im einzelnen fiihrt das Berufungsgericht aus, die
; - Klégerin habe weder eine Umsatzschmilerung noch eine
: BinbuBe an gesch#ftlichem Ansehen noch eine Marktverwir-
- -rung wahrscheinlich gemacht. Die behauptete Verletzungs-
handlung habe sich nur auf einige Wochen erstreckt. Un-
streitig sei die Benutzung schon Mitte Juni 1962 wieder
eingestellt worden. Die Beklagte habe die angegriffenen
Bezeichnungeh auch nicht werbendfig herausgestellt, son- .
- dern in kleinen Druekbuchstaben in Verbindung mit ihrer
drucktochnisch hervorgehobenen und bekannten Marke "Skai®
— : . bazw. "Bkai-~-Dur" verwendet. Wie schon das Landgericht an-
3 genommen habe, sei eine Irrefiihrung iber die Herkunft der
in den Katalogen angebotenen Muster nicht wiglich gewesen,
denn die Zeichen der Xlégerin seien damals noch gar nicht
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- bekannt gewesen und die lederverarbeitenden Betriebe,
an velche die Sendungen ausschliefilich gerichtet ge~
‘weseén seien, seien mit den Verhdlitnissen dieses Ge-~
~schidftszweigs vertraut und ordneten selbstversténdlich
alle Skai-Erzeugnisse der Beklagten zu. Auch fir die
Polgezeit sei ~ insoweit entgegen der Auffassung des
Landgerichts ~ die Moglichkeit einer Umsatzschmidlerung
auszuschlieBen, Den Verbraucherkreisen seien die frag-
lichen Unterlagen nicht zuginglich geworden; die verar-
beitenden Betriebe aber wiiBten Bescheid, unterschieden
auch genau zwischen dem Kunstleder der Beklagten, fir
das die Varenbezeichnung Skai, und Naturleder, fiir das
die Warenzeichén der Kligerin allein verwendet wiirden.
Die Kl&dgerin habe auch nichts darilber vortragen kdnnen,
daB gie Aufwendungen zur Bescitigung der behaupteten
Marktverwirrung gemacht habe. In der wiindlichen Verhand-
lung vor dem Berufungsgericht habe die Kldgerin zwar im
Gegensatz zu dem bis dahin unstreitigen Vorbringen die
neue Behauptung aufgestellt, die der Bezeichnung Skai
zugefiigten Dessinbezeichnungen begleiteten die Ware
h@ufig bis  in das Schaufensgter des Einzelhandels. Diese
Behauptung sei aber als verspdtet zurlickzuweisen gewe-
gen, weil die Kidgerin das gegenteilige Vorbringen dex
Beklagten noch in der Berufungserwiderung unbestritten
golassen habe, Dasselbe gelte von der nach der letzten
wiindlichen Verhandlung aufgestellten, dem bisherigen
Vorbringen eindeutig widersprechenden Behguptung, die
Klégerin habe ihre beiden Warenzeichen schon seit 1959
und 1960 nachhaltig benutzt. Da der Eintritt eines Scha-
dens nicht wahrscheinlich gemacht sei, entfalle auch
die Moglichkeit, cinen Schaden in Gestalt der entgange-—
nen Lizengzgebihr zu berechnen,



-8 -

II. Die Revision der Kldgerin wmacht geltend, das
Berufungsgericht habe die nach anerkannter Rechtsprechung
fiir den Peststellungsanspruch ausreichende Wahrschein-
lichkeit eines Schadens rechtsirrig verneint. Es habe
insbesondecre tiberschen, daB die Zeichenverletzung ge-
geniliber der gesamten ILeder und Kunststoffe verarbeiten-—

den Branche (etwa 650 Betriebe) begangen worden sei und

iiberdies etwa ein Jahr lang gcdauert habe, weil die Be-
klagte die beanstandeten Werbemittel nicht frilher einge~
zogen habe.

Diese Angriffe sind gerechtfertigt. Der Rechtsfchler
des Berufungsgerichts bei Beurteilung der Schadensfrage
liegt darin, daf es dic an den Nachweis des Schadens aus
der Verletzung von Warenzeichenrechten billigerweise zu
stellenden Anforderungen iiberspannt. Sofern, wie das Be-
rufungsgericht unterstellt, die Bezeichnungén Corrida
und Paola von der Beklagten warcnzeichenméd@Big benutzt,
d.h. von den angesprochencn Verkehrskreisen als Kennzei-
chen der Herkunft von Waren aus cinem begtimmten Geschifts~
betrieb angeschen worden sind, kann nicht geleugnet ver-~
den, daB eine sog. Marktverwirrung eintritt, sobald die-
selben Verkehrskreise den von der Klégerin benutzten
bzw. identischen Warenzeichen auf dem Gebiete gleicher
oder gleichartiger Waren begegnen. Die Eignung dieser Be~-
zeichnungen, dic Herkunft von Waren aus einew bestimmten
Betriebe zu kenngeichnen, wird beeintriéchtigt, wenn der
Verkehr densclben Bezeichnungen als betriebliches Her-
kunftszeichen fiir die Waren eines anderen Unternehmens
als dem der Kldgerin begegnet. Daran #ndert es nichts,
wenn die angesprochenen Verkehrskreise, wie das Berufungs-—
goricht weiter annimmt, sowecit ihnen die angegriffenen
Bezeichnungen flir lederdhnliche Kunatstoffe nur im Zusam-
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- wenhang wit dem Warenzeichen Skai der Beklagten be-

- gegnen, nicht der Gefahr unterliegen, die Rezeichnun-
- gen als Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem
- anderen Betriebe als dem der Beklagten  aufzufassen,
Denn es ist auch der umgekehrte Fall zu beriicksichti-

gen, daB die Klégerin die beiden Warengzeichen benutzt
und der Verkehr sodann auf eine Herkunft der damit ge-
kennzeichneten Waren aus dem Betrieb der Beklagten
schlieBBen kann oder annimmt, diesem Zeichengebrauch
lédgen wirtschaftliche oder. organisatorische Beziehun-
gen zwischen beiden Parteien zugrunde. DaB ein Markt-
verwirrungsschaden dieser Art regelmiBig auch dann zu
bejahen ist, wenn das -geschiitzte Warenzeichen noch nicht
benutzt worden ist, ist in der Rechtssprechung schon bis-
her angenommen worden (BGH GRUR 1954, 457, 459 - Irus/ |
Urus; GRUR 1957, 222, 223 - Sultan).

Ebensowenig kann einem Zweifel unterliegen, daB
eine Erlaubnig des Zeicheninhabers, die beiden Zeichen
in der angegriffenen Weise zu benutzen, dann von der Zah-
lung einer angemessenen Vergﬁtung abhidngig gewacht werden
viilrde, wenn - wie nach der Unterstellung des Berufungsge-
richts fiir die Frage des Schadenseintritts anzunehmen ist
dio Gefahr besténde, daB die angesprochenen Verkehrskrei-
se die angegriffenen Zeichen als betriebliche Herkunfts-—
hinuveige auffassen. '

- Dic Wahrascheinlichkeit eines Schadens der gekenn-
geichneten Art kann allerdings zun verneinen sein, wenn
die Rechtsverletzung von so kurzer Dauer und so geringer
Intensitét war, daB von einer Verletzung der Interessen
des Zeicheninhabers ernsthaft nicht die Rede sein kann.
So liegt es aber im Streitfall nicht. Die Beklagte hat
dic beanstandeten Musterkarten und -biicher unstreitig im
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wesentlichen an alle der Branche angehtrenden Betriebe
ausgegeben und sie in deren Hidnden belassen, bis sie
durch neue entsprechende Verbemittel abgeldst wurden.

‘Die angegriffenen Begeichnungen konnten daher fiir lén-

gere Zeit in einem verhdltniswiBig breiten Kundenkreis
ihre Wirkung tun.

Mit der Begriindung, der Eintritt eines Schadeuns
sei nicht wahrscheinlich gemacht, 1&Bt sich die Abwei-~

sung der Klage hiernach nicht rechtfertigen.

ITI. Das angefochtens Urteil stellt sich auch

nicht im Ergebnis als zutreffend dar,

1. Entgegen der Auffassung der Beklagten kann je~
denfalls nach dem bisher festgestellten Sachverhalt nicht
angenoumen werden, die Beklagte habe die Zeichen Paola
und Corrida nicht warenzeichenméBig benutzt.

Das ausschlieffliche Recht am Warenszeichen richtet
sich nur gegen dessen zeichenm#fige Benutzung (§ 15 W2g).
Da das Wesen des Warenzeichens darin besteht, die Herkunft

- einer Ware aus einem bestimmien Betrieb 2zu kemnnzeichnoen,

geschieht dic Benutzung einer Bezeichnung immer dann zei-
chenmdBig, wenn die angesprochenen Verkehrskreigse in ihr
einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft, ein Zeichen
der Unterscheidung von gleichen odexr- gleichartigen Waren
anderer betrieblicher Herkunft erblicken kdmmen. Fir die
Aunnshme zeichenméfliger Verwendung genligt es hierbei, wenn
auch nur ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen
Verkehrskreise zu dieser Vorstellung gelangt. Ob eine
Bezeichnung in diesem Sinne '"nach Art einer Marke" be-
nutzt ist, kann naturgeméf jeweils nur unter Beachtung
der besonderen Verhdltnisse des Einzelfalls beurteilt

LW
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verden (BGH GRUR 1955, 484, 485 ~ Iluxor/Iuxus; GRUR 1961,
- 280, 281 - Tosgca).

Von besonderer Bedeutung, wenn guch flir sich allein
nicht entscheidend, ist hierbei die HuBere Form, wic die
Begeichnung verwendet wird, insbesondere ihre Hervorhebung
Handelt e¢s sich um Bezeichnungen, die ihrer Natur nach als
Beschaffenheits-~ oder Bestimmungsangabe wirken kinnen, so
kommt allerdings die besondere Regelung des § 16 WG in

spielraum freih#dlt. Bei Verwendung derartiger Angaben ist
nicht schlechthin schon deshalb ein zeichenm#Biger Gebrauct
zu bejahen, weil sie hervorgehoben erscheinen {BGH GRUR
1964, 71, 73 - personifizierte Kaffeekanne; BeschluB des
erkennenden Senats vom 4. Oktober 1967 - Ib ZB 14/66 -
Praliné ~, zur Versffentlichung bestimmt). Der mafgebende
 Grund hierfiir besteht darin, daB insoweit der Verkehr in
der Benutzung solcher Angaben nicht ungebiihrlich behindert
werden so0ll und da8 der Verkehr auch daran gewdhnt ist,
sie zu Werbeswecken auf der Verpackung von Waren, auf
Ankiindigungen der Ware und dhnlichen Werbewitteln so augen-
fHllig hervorgehoben anzutreffen, daB er sie auch bei flich
tiger Betrachtungsweise beachtet.

Die sog. Dessinbezeichnungen fallen jedoch nicht unter
die durch § 16 WZG privilegierten Beschaffenheits- und Be~
stimmungsangaben, denn sie sagen unmittelbar nichts iber
| die Eigenschaften der Ware aus. Andererseits unterscheiden
L sle sich unter der Voraussetzung, daB sie eindeutig als
f ‘ Dessinbezeichnungen'aufgefaBt werden, von Warengzeichen da-
f - durch, daB sie nur zur Unterscheidung mehrerer von demsel-
- ben Unternchmen angebotenen Warensorten voneinander dier_ien°

Insoveit kommt es maBgeblich auf die in dem betreffenden
Geschédftezweig bestehenden Gepflogenheiten sowie darauf an,

e

Betracht, die fiir diese Angaben einen groferen Bewegungs—
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in welchem Zusaumenhang die Bezelchnung dem angesprochenen
Verkehrskreis gegeniiber tritt. In manchen Branchen erifiil-
len diese Begzeichnungen iiblicherweise die Funktion wvon Be-

-s8tellzeichen fiir den Geschiiftsverkehr zwischen dem Unter-—
- nehmen . und den Kunden, wobei sic neben oder an die Stelle

von Bestellzahlen treten, die fiir sich allein erfahrungs-
gemdB nicht selten zu Irrtiimern, Ubermittlungsfehlern und
dergl. fiihren kétnnen. In der Regel werden dafiir Vornamen,
geographische oder sonstige Sachbezeichnungen gewdhlt, die
wmit der Ware als solcher nichts zu tun haben. Bei der Fra-
ge, ob ihre Benutzung als warcnzeichenwmidfig im Sinne des

§ 15 W2G aufzufassen ist, muB aber im Interecsse eines wirk-
samen Zeichenschutzes beachtet werden, daf die Auffassung
der angesprochenen Verkehrskrcise auch dahin gehen kann,
daf eine Bezeichnung sowohl die einzelne Warensorte (Dessin)
bezeichnen, als auch dancben auf die Herkunft der Ware aus
einem bestiuwmten Belriebe hinweisen s80ll. Nur wenn eine
solche Bezeichnung nach den gesamten Umstidnden zweifels—
frei nicht als bebriebliches Herkunftsszeichen aufgefaft
vird, scheidet die Annahme zeichenméBiger Benutzung iw
Sinne des § 15 W4@ aus.

Um die Annahme zeichenméBiger Benutzung zu verneinen,
genligt es entgegen der Auffassung der Beklagten auch nicht
ohne weiteres, dafl die Bezeichhung ~ wie im Streitfall -~
in Verbindung mit einem stérker hervorgehobenen und auBer-
dem bekannten Warenzeichen desselben Herstellers (hier:
Skai) verwendet wird. Insoweit ist vielmehr auf die in
der Tosca-Entscheidung genannten Beispiele aus verschie-
denen Industriczweigen zu verweisen. Die Herausstellung
cines unzweifelhaft als betriebliches Herkunftszeichen auf-
gefaften Warenzeichens neben einer anderen Bezeichnung kann
aber, zumal wenn diese ihrer Art nach - als typische Dessin~
bezeichnung anzusehen ist, dazu beitragen, daB der Verkehr
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diese als blofles Bestellzeichen auffaBt. Das wird im
allgemeinen jedoch nur dann anzunehmen sein, wenn die

- Verwendung von Bestellzeichen in dem betreffenden Ge-
 schéftszveig iiblich ist und die Angabe den angespro-

chenen Verkehrskreisen von demselben Unternehumen im

Rahmen einer Reihc in #bnlicher Weise angebrachter Be-
-zeichnungen fiir verschiedene Sorten derselben Warenart

gegeniibertritt, wie dies namentlich bel dem Angebot wvon
Bekleidung geschieht.

Wie es in dleser Beziehung suf dem hier fraglichen
Warengebiet liegt, hat das Berufungsgericht aber nicht
festgestellt. Das Revisionsgerichi kann die Frage der wa=

-renzeichenméBigen Benutzung daber nicht abschlieBend ent-

scheiden. Bei erneuter Priifung dieser Frage wird das Be-
rufungsgericht beriicksichtigen wmissen, da die Beklagte
die beiden Bezeichnungen mehrfach in einem unuwittelbaren
drucktechnischen Zusammenhang wmit ihrem Zeichen Skai ver-
wendet hat, das Warenzeichencharakter triagt; es liegi dea-—
halb nahe, daf die angesprochenen Verkehrskreise die an-
gegriffenen Bezeichnungen zusammen mit dem Zeichen Skai
als einheitliche Herkunftsbezeichnungen fiir bestimmte
Waren aufgefat haben. Dafiir kann ferner von Bedeutung
sein, ob die Beklagte auch andere, ihrer Art nach dhnli-
che zusdtzliche Warenbezeichnungen in vergleichbarer druek-
technischer Anordnung gegeniiber denselben Verkehrskreisen
nach Art eines Warenzeichens benutzt hat oder ob sie etwa
diese weiteren gusédtzlichen Warenbezeichnungen sich als
Warengzeichen hat eintragen lassen. Bei Prilfung der Frage,
ob warenzeichenméfige Benutzung vorgelegen hat, wmul
schlieBlich, da die Klagezeichen nach dem unstreitigen
Parteivorbringen nicht als schutzunwiirdige Verratszeichen
gewertet werden konnen, von der Sachlage ausgegangen
werden, die im Falle einer Benutzung der Klagezeichen
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bestehen wiirde; es wuf daher gefragt werden, ob die an-
gesprochenen Verkehrskreise dann, wenn sie den Klagezei-
chen bereits begegneten, die angegriffenen Bezeichnun-~
gen in ihrer konkreten Verbindung wit dem Zeichen Skai
als Hefkunftshinﬁeis auffassen konnen, oder zumindest: der
Gefahr unterliegen, auf irgendwelche Beziehungen :zwi=
schen den Parteien zu schlieBen.

2. Das klageabweisende Urteil kann bei dem gegen-—
wirtigen Stand des Rechtsstreits auch nicht mit der von
der Beklagten vorgetragenen Begriindung aufrechterhalten
werden, Kunstleder und Ieder seien im geichenrechtlichen
Sinmme nicht gl eichart ige Waren. Das Waren-
zeichen Corrida ist fir Oberleder eingetragen. Die Be-
klagte hat die Bezeichnung Corrida flir einen nach Ge-~

.brauchszweck und Oberflidchenbeschaffenheit dem Oberleder

ghnlichen Kunststoff benutzt, der anscheinend insbesonde-
re zur Herstellung von Koffern bestimmt und geeignet ist.
Bei diesem Verwendungszweck kann nicht gesagt werden, daB
die beiden Warcnarten sich so fern stinden, daB die”angev
sprochenen Verkehrskreise, sofern dieselbe Bezeil chnung
fiir beide benutzt wird, nicht zu der Annahme gelangen
konnten, die Waren stammten aue demselben Geschdftsbe-

trieb oder aus Betrieben, die witeinander in wirtschaft-

lichen oder organisatorischen Beziehungen stehen. Bel
Priifung dieser Frage wird das Berufungsgericht zwar zu
beachten haben, daB die fraglichen Waren nur dem verar-
beitenden Gewerbe sngeboten werden, aber auch priifen mils—
sen, ob nicht auch die Klégerin Kunstleder herstellt und
vertreibt, die in Vergleiceh zu setzenden Warenarten sich
also auch hinsichtlich ihrer Herstellungsstdtten nahe
stehen,
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'3, Bei Bejahung der warenzeichenu#éBSigen Benutzung
und der Warengleichartigkeit kann das Bestehen einer

.Yggyggpggyggggggggg nicht in Abrede gestellt werden.

Das Zeichen Corrida ist von der Beklagten identisch,
das Zeichen Paolo nahezu identisch benutzt worden. Al-

- lerdings hat die Beklagte ihnen - ob in allen F#llen,

gteht noch nicht fest -~ ihr eigenes stark durchgesetz-
tes Warenzeichen Skai hinzugesetzt. Das Berufungsgericht

“scheint der Auffassung zu sein, daB damit die Gefahr einer

Irrefilhrung iiber dic betriebliche Herkunft Aer Waren aus-
geschlossen sei;, weil bei den angesprochenen Fachkreisen

kein %weifel dariiber moglich sei, ‘daB die von der Beklag-
ten angebotenen Waren von dieser stammten. Pem kann nicht

’ gefolgt werden. Allerdings erstreckt sich der Schutz des

Warenzeichens, wenn ¢s von einem Anderen identisch, aber
nur in Verbindung mit nicht v&llig zuriicktretenden Zusét-
zen benutzt wird, auf die benutzte Form nur unter-den
Voraussetzungen des § 31 WZG (BGH GRUR 1961, 232, 233 -

‘Hobby; Bauwmbach-Hefermehl, Warenzeichenrecht, 9. Aufl.,

§ 31 Rdz. 10). Bei Warenzeichen, die als Phentasiebezeich-
nungen aufgefaBdt werden und normale Xennzeichnungskraft
besitzen - wie die hier fraglichen -~ wird die Verwechg-—
lungsgefahr aber in der Regel zu bejahen sein und zwar

auch dann, wenn das hinzugefiigte Zeichen Verkehrsgeltung

Lo o= S o) Baguny M ae Y

fiir' den Verletzer genieBt (Baumbach-Hefermehl aaQ Rdz.
32; PA MuW 1938, 431). Auch in dieser Frage muf iiberdies
darauf abgestellt werden, wie sich die Lage bei normaler
Benutzung der Klagezeichen darstellt (BGHZ 45, 173, 176 =
Epigran; BGH GRUR 1961, 231 - Hapol). Alsdann 1#B8% sich
aber jedenfalls dic Gefahr nicht ausschlieBen, da8 die
angesprochenen Kreise zu der Auffassung gelangen, die
Klégerin benutze ihre Warenzeichen aufgrund wirtschaftli-
cher oder organisatorischer Beziehungen zur Beklagten,
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oder umgekehrt. Insbesondere kann dann der Gedanke

-aufkommen, dal die Klégerin fir Leder Narbungen oder

Farben verwende, die von der Beklagten fiir ihre unter
den Bezeichnungen Paola und Corrida vertriebenen Kunst-
ledererzeugnisse entwickelt worden sind.

4. Der hehauptete Schadensersatzanspruch ist ent-

gegen der Auffassung der Beklagten auch nicht v o r -

jdhrt ., Dic Beklagte macht sich insoweit die von
Baumbach~Hefermehl (Wettbewerbs~ und Warenzeichenrecht,

9. Aufl,, Bd. II § 24 Rdz. 31) vertretene Auffassung zu
gigen, auf den warenzeichenrechtlichen Schadensersatz-
anspruch sei die Verjdhrungsvorschrift des § 21 UWG
anzuwenden; dann wire die Schadensersatzforderung bel
Klageerhebung bereits verjihrt gewesen. Dieser im Schrift-
tum ganz iiberwiegend abgelehnten Auffassung kann jedoch
nicht beigetreten werden. Nicht jede schuldhaft begangene
Warenzeichenverletzung stellt zugleich einen Wettbewerbs-

verstoB dar; insbesondere rechtfertigt ein bloB fahrlis-

giger EBingriff in ein fremdes Zeichenrecht noch nicht

den Vorwurf sittenwidrigen Verhaltens im Sinne des § 1
UWG. Sofern die Zeichenverletzung gzugleich einen Wetibe~
werbsverstoR darstellt, liegt daher eine Hiufung von An-
spriichen wit verschiedenen tatbestandlichen Voraussetzun-
gen vor. Deshalb ist es angemessen, jeden Anspruch der
fiir ihn geltenden Verjhihrung zu unterstellen. Da die Ver—
letzung von Warengeichenrechten eine unerlaubte Handlung
im weiteren Sinne darstellt, ist daher fiir den zeichen-
rechtlichen Schadensersatzanspruch die Verjdhrungsvor-
schrift des § 852 BGB anzuwenden. Dagegen 148t sich nicht
einwenden, daf} der Ersatzanspruch aus einer Warenzeichen-
verletzung nur eine leichtere Schunldform voraussetzt, daf
also, um zugleich einen WettbewerbsverstoB zu begriinden,
in der Regel Vorsatz gegehen sein wmiigse. Es besteht kein

~d
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allgemeiner Grundsatz, daff Anspriiche aus schwererer
Schuldform nicht frither verjéhren kdnnen, als Anspri-

che, die auch bei leichterem Verschulden gegeben sein

kénnen, Fir die Bemessung der Verjdhrungsfrist kinnen
vielmehr andere Umsténde mafBigebend sein. Wenn die wett-
Zeit von 6 Monaten verjéhren, so beruht das wesentlich
auf dem Bedlirfnis, die der tatsdchlichen Peststellung
oft Schwierigkeiten bereitenden Wettbewerbsstreitigkei—
ten moglichst bald zum Austrag zu bringen und auf dem
Gedanken, dafl der Verletzer, wenn er das verletzende
Verhalten endgiiltig aufgegeben hat, nach entsprechend
kurzer Frist von der Gefahr befreit sein soll, von der
uniibersehbaren Zahl der nach dem:Wettbewerbsgesetz An-~
spruchsberechtigten verklagt zu werden. Diese Griinde
treffen auf Warengzeichenverletzungen jedenfalls nicht

in vollem Umfang zu. Da ferner das Recht am Warenzeichen

rechtsaystematisch dem Namens~ und Pirmenrecht ndher steh
die Anspriiche aus der Verletzung dieser Rechte aber zweif

frei der dreijibrigen Verjihrungsfrist des § 852 BGB unte

liegen, besteht kein hinreichender Anlafl, bel Warenzeiche
verletzungen hiervon abzuweichen. Der Fall des Zusammen-
treffens wettbewerbsrechtlicher Anspriiche mit dew Anspruc
aus Verletzung des Rechte am eingerichteten Gewerbebetrie
fiir den die kurze Verjdhrungsfrist des § 21 UWG maBgeblic

ist (BGHZ 36, 252), liegt achon deshald anders, weil dem

Recht am eingerichteten Gewerbebetrieb nur lickenausfiil-
lende Bedeutung zukommt .

5. Die Voraussetzungen fiir den Verwirkungseinwand
8ind nach dem eigenen Vorbringen der Beklagten nicht ge~
geben., Die Kldgerin hat die Beklagte unversztiglich und wit
Erfolg zur Unterlassung der Benutzung aufgefordert; dal
sie den Schadensersatzanspruch erst etwa ein Jahr danach
erhoben hat, begriindet keinesfalls die Verwirkung dieses
Anspruchs. ‘
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IV. Auf die Revision der Kldgerin wuBte das an~
gefochtene Urteil hiernach aufgehoben und die Sache
zur snderweiten Verhandlung und Entscheidung an das
Peruvfungagericht surilickvervicssea werden, dem auch
die Entscheidung iiber die Kosten des Revisionsverfah-
rens zu idbertragen war. ' ’

Kriiger—-Nieland Pehle Sprenkmann

Mosl Alff
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