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WZG §§ 16, 317 24; BGB § 852

0 o r  r  i  d a

a) Zur Frage der warenzeichenmäßigen Benutzung bei sogo 
Bess inbezei chnungen o

b) Wird ein  g esch ü tz tes  Warenzeichen von normaler Kennzeich­
nungskraft von einem B rit te n  in  id e n tisc h e r oder nahezu 
id en tisch e r Form fü r  g le ic h a r tig e  Waren b e n u tz t, so w ird 
die Verwechslungsgefahr in  der Regel n ich t dadurch ausge­
s c h a lte t ,  daß der V erle tze r das übernommene Zeichen nur 
in  Verbindung mit einem eigenen, im Verkehr durchgesetz­
ten Warenzeichen gebraucht»

c) Ber Schadensersatzanspruch aus Verletzung des Rechts am 
Warenzeichen v e r jä h r t  nach § 852 BGB und n ic h t nach
§ 21 UWGo

BGH, Urto Vo IO» Januar 1968 -  Ib ZR 149/65 -  OBG S tu t tg a r t
LG S tu t tg a r t
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r"\

Der Ib -Z iv ilse n a t des B undesgerichtshofs ha t au f 
die mündliche Verhandlung vom 10* Januar 1968 un ter 
Mitwirkung der S en a tsp räsid en tin  Br* Krüger-Nie land  
und der B undesrichter Fehle, Br* Sprenkraann, Br« Mösl 
und A lff

fü r  Recht erkannt:

Auf d ie  Revision der K lägerin w ird das U rte il  
des 5o Z iv ilse n a ts  des O herlandesgeriohts 
S tu t tg a r t  vom 12« Oktober 1965 aufgehoben«

Bie Sao’ie w ird zur anderv/eiten Verhandlung und 
Entscheidung, auch über d ie  Kosten des R evisions­
v e rfah ren s , an das B erufungsgericht zurückverwie­
sen «

Von Rechts wegen 

Tatbestands

Bie K lägerin i s t  s e i t  1959 bzw« 1961 Inhaberin  d er 
Warenzeichen "C orrida” fü r Oberleder und "Paolo” fü r  
Beder und Täschnerwaren« Sie h a t mit der Benutzung d ie ­
se r  Zeichen im F rühjahr 1962 begonnen«

Bie Beklagte versandte im Frühjahr 1962 an 
und Koff erhör s t e i l e r  etwa 650 M usterkarten "Frühjahr und 
Sommer 1962 -  Skai” , in  denen u«a« ein Bessin un ter der 
Bezeichnung "Skai-Paola" angeboten wurdo« Ende A p ril/
Anfang Mai 1962 versandte s ie  fe rn e r  etwa 620 Musterbü­
cher "Skai-G esam t-Kollektion fü r  H erbst und Vf in te r  1962/63” 5 
in  denen d ie B essins "S kai-Paola” und "Skai-B ur-C orrida"
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Am 14o Juni 1962 beanstandete d ie  K lägerin d iese  
Bezeichnungen a ls  Verletzung ih re r  W arenzeichen, worauf 
d ie  Beklagte deren Verwendung s o fo r t  e in s t e l l t e  und d ies  
der K lägerin am 25, Juni 1962 m it t e i l e n  ließ »

Bie K lägerin ha t b e a n tra g t,

Io die Beklagte zu v e r u r te i le n , 
der K lägerin darüber Auskunft zu 
e r te i le n  und Rechnung zu le g e n ,
Io in  welchem Umfang s ie  d ie  Bezeich­

nungen "C orrida” und "Baola” zur 
Bezeichnung von K unstleder benu tz t 
hat unter genauer Angabe der Mengen, 
der mit d iesen  Bezeichnungen v e r ­
sehenen, von der Beklagten v e rk au f­
ten  K unstleder unter genauer Angabe 
der Namen und A nschriften  d e r Emp­
fänger ;

2» welche Umsätze und Gewinne s ie  m it 
dem V ertrieb  von K unstleder un ter 
den Bezeichnungen "C orrida” und 
”Paola” e r z i e l t  h a t ;

3o wie v ie le  Kataloge oder so n s tig e  
Werbedrucksachen, in  denen Kunst­
led er un ter den Bezeichnungen 
»Corrida” und "Baola” angepriesen 
wurden, s ie  v e r t e i l t  h a t un ter ge­
nauer Angabe der Namen und An­
s c h r if te n  der Empfänger;

IIo f e s tz u s te l le n ,

daß die Beklagte v e rp f l ic h te t  i s t ,  
der K lägerin a l le n  Schaden zu e r ­
se tzen , der der K lägerin dadurch 
entständen i s t ,  daß d ie  Beklagte 
d ie  Bezeichnung "C orrida” und ”£ ao la” 
zur Kennzeichnung von K unstleder be­
n u tz t h a t ;
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IIIo  die Beklagte zu v e ru rte ile n ?

Kataloge? d ie  zur Bezelehnung von 
K unstleder d ie Bezeichnungen 
“C orrida” und “Paola“ en thalten? 
aus dem Verkehr zu ziehen? soweit 
n ic h t eine Entfernung der b e t r e f ­
fenden S eiten  möglich is to

H ilfsw eise hat d ie  K lägerin b ean trag t?

IVo soweit d ie Beklagte Auskünfte über d ie  
Namen und A nschriften  ih r e r  Abnehmer 
oder der Empfänger von Werbedrucksachen 
zu e r te i le n  hat? 
die Beklagte zu v e ru r te ile n ?

d iese  Auskünfte an e inen  von der 
In d u s tr ie -  und Handelskammer S tu t t ­
g a r t  zu benennenden Treuhänder zu 
e r te ile n ?  der d ie  Namen und An­
sc h r if te n  der K lägerin n ic h t m it­
te l  len  darfp

Die Beklagte hat Abweisung der Klage b ea n trag t und 
geltend  gemacht? es lieg e  kein warenzeiebenmäßiger Ge­
brauch vor; die Bezeichnungen h ä tte n  nur a ls  B este llw orte  
gedient o Bas von ih r  h e rg e s te l l te  K unstleder und normales 
Leder seien auch n ich t g le ic h a r tig e  Wareno Der K lägerin  
könne fe rn e r  kein Schaden en tstanden  se in  und s c h lie ß lic h  
se ien  d ie  Klageansprüche sowohl v e r jä h r t  a ls  auch v e r ­
w irk t o

Bas Landgericht ha t der Klage un ter Abweisung der 
we i t  e r  gehenden Ansprüche dahin te i lw e is e  s ta ttg eg eb en :

i
1 * Die Beklagte h a t der K lägerin  Auskunft 

zu e r te ile n ?  in  welchem tJmfang s ie  die 
Bezeichnungen “C orrida“ und “Baola“ be­
nu tz t hat
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a) zur Bezeichnung von K unstleder,

b) zur Kennzeichnung von Warenmustern 
aus K unstleder in  Katalogen oder 
sons t  igen Werbe drucksachen »

2o Die Beklagte hat der K lägerin Auskunft 
zu e r te i le n ,  an w iev iele  Empfänger je  
welcher Branchen s ie  die zu 1 a erwähnten 
Waren und die zu 1 b erwähnten Drucksachen 
versand t hato

Die Beklagte ha t der K lägerin Rechnung zu 
legen über d ie  urage se tz  ten  Mengen des m it 
’'C orrida” oder "Paola” versehenen Kunst­
led e rs  und der dabei e r z ie l te n  E rläse  und 
Gewinne«

4o Es w ird f e s t g e s t e l l t ,  daß d ie  Beklagte 
v e rp f l ic h te t  i ö t ,  der K lägerin a l le n  
Schaden zu e rse tz e n , der ih r  dadurch e n t ­
standen i s t ,  daß d ie  Beklagte d ie  Be­
zeichnungen ”C orrida” oder ”P ao la” zur 
Bezeichnung von Kunstleder ben u tz t hat«»

Im zweiten Rechtszug haben die P a r te ie n  h in s ic h t l ic h  
des in Z iffe r  1 dos L an d g e rich tsu rte ils  zuerkannten Aus- 
kuriftsanspruohs übereinstimmend die Hauptsache fü r  e r le ­
d ig t e r k lä r t  und w ech se lse itig  b e a n tra g t, dem Gegner die 
a n te il ig e n  Kosten au fzu erleg en « Im übrigen  h a t das Ober­
lan d esg erich t auf d ie  Berufung der Beklagten d ie  Klage 
in  vollem Umfang abgewiesen und der K lägerin  d ie  gesamten 
Kosten au fe rleg t»  Mit der R evision, deren Zurückweisung 
die Beklagte b ea n trag t, e r s t r e b t  die K lägerin  d ie  Wieder­
h e rs te llu n g  des e rs te n  U r te i ls ,  soweit n ic h t Erledigung 
der Hauptsache e in g e tre te n  is t»
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Ent® ch e i  du ngsgründ

Io Das B erufungsgericht lä ß t  d a h in g e s te l l t ,  oh 
die Beklagte die beiden Bezeichnungen C orrida und 
Paola in  ih ren  Muster k a rte n  und M usterbüchern nach 
Art e in es  Warenzeichens benutzt hat oder ob eine 
Zeichenverletzung schon nach § 16 WZG auszuscheiden 
habe; eine Auseinandersetzung mit d e r Tosca-Entseheidung 
des früheren  Braten Z iv ilse n a ts  des B undesgerichtshofs 
(GRUR 1961, 280 f f ) ,  welche die Frage der v/arenzeichen- 
mäßigen Benutzung fü r  den F a ll  der Verwendung fremder 
Warenzeichen a ls  sog» DessinbeZeichnungen in  Versandka­
talogen behandelt, se i schon deshalb n ic h t geboten, w eil 
die K lägerin n ich t d ie  V fahrscheinlichkeit darge tan  habe, 
daß ih r  durch d ie angegriffene  Benutzung ih re r  Warenzei­
chen in  den M usterkarten und -büchern der Beklagten e in  
Schaden entstanden se i oder daß d ie  Beklagte h ie rau s einen 
nach d er V o rsch rift des § 687 Abs« 2 BGB a l l e n f a l l s  heraus­
zugebenden Gewinn e r z i e l t  habe*

Ira einzelnen  fü h r t das B erufungsgericht aus, d ie  
K lägerin habe weder eine Umsatz Schmälerung noch eine 
Einbuße an geschäftlichem  Ansehen noch e ine  M arktverwir­
rung w ahrschein lich  gemacht« Die behauptete V erletz  ungs- 
handlung habe s ich  nur au f e in ig e  Wochen e rs tre c k t«  Un­
s t r e i t i g  se i d ie  Benutzung schon M itte Juni 1962 wieder 
e in g e s te l l t  worden» Die Beklagte habe d ie  angegriffenen  
Bezeichnungen auch n ich t werbemäßig h e ra u s g e s te l l t ,  son­
dern in  k leinen Druckbuchstaben in  Verbindung m it ih re r  
drucktechnisch hervorgehobenen und bekannten Marke "S kai11 
bzv/o ,rSkai-DurH verwendet« Wie schon das Landgericht an­
genommen habe, s e i eine Irreführung  über d ie  Herkunft der 
in  den Katalogen angebotenen Muster n ic h t möglich gewesen, 
denn d ie Zeichen der K lägerin se ie n  damals noch g a r  n ic h t
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bekannt gewesen und d ie led e rv era rb e iten d en  B e tr ie b e , • 
an welche d ie  Sendungen a u ssc h lie ß lic h  g e r ic h te t  ge­
wesen se ie n , se ien  m it den V erh ä ltn issen  d ie s e s  Ge­
schäftszw eigs v e r tra u t und ordneten s e lb s tv e rs tä n d lic h  
a l l e  Skai-E rzeugnisse der Beklagten zu« Auch f ü r  d ie  
F o lg eze it s e i -  insow eit entgegen der Auffassung des 
Landgerichts -  die M öglichkeit e in e r Umsatz schmälerung 
auszuschließeno Den V erbraucherkreisen se ien  d ie  f r a g ­
lich en  Unterlagen n ic h t zugänglich geworden; d ie  v e ra r ­
beitenden B etriebe aber wüßten Bescheid, un tersch ieden  
auch genau zwischen dem K unstleder der B eklag ten , fü r  
das d ie  Warenbezeichnung S kai, und Matur led  e r , fü r  das 
d ie  Warenzeichen der K lägerin a l le in  verwendet würden <> 
Die K lägerin habe auch n ic h ts  darüber vo rtragen  können, 
daß s ie  Aufwendungen zur B eseitigung der behaupteten 
Marktverv/irrung gemacht habe* In der mündlichen Verband 
lung vor dem B erufungsgericht habe die K lägerin  zwar im 
Gegensatz zu dem b is  dahin u n s tre i t ig e n  Vorbringen die 
neue Behauptung auf g e s t e l l t ,  die der Bezeichnung Skai 
zugefügten Dessinbezeichnungen b e g le ite te n  d ie  Ware 
häufig  b is  in das Schaufenster des E inzelhandels * Diese 
Behauptung se i aber a ls  v e rsp ä te t  zurück zuweisen gewe­
sen, w e il d ie  K lägerin das g eg e n te ilig e  Vorbringen der 
Beklagten noch in  der Berufungserwiderung u n b e s t r i t te n  
gelassen  habe» Dasselbe g e lte  von der nach d e r  le tz te n  
mündlichen Verhandlung a u fg e s te l l te n , dem b ish e rig e n  
Vorbringen e indeu tig  widersprechenden Behauptung, d ie 
K lägerin babe ih re  beiden Warenzeichen schon s e i t  1959 
und I960 n ach h a ltig  benutzt <> Da der E i n t r i t t  e ines Scha 
dens n ich t w ahrscheinlich gemacht s e i ,  e n t f a l le  auch 
d ie M öglichkeit, einen Schaden in  G esta lt der entgange­
nen Lizenzgebühr zu berechnen«
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I I  o Die R evision der K lägerin macht gel tend  , das 
B erufungsgericht habe d ie  nach anerkannter Rechtsprechung 
fü r den P estste llungsansp ruch  ausreichende Wahr schein«  
l ic h k e i t  e ines Schadens r e c h ts i r r ig  v e rn e in t * Es habe 
insbesondere übersehen, daß d ie  Zeichenverletzung ge­
genüber der gesamten Xeder und K unststo ffe  v e ra rb e ite n ­
den Branche (etwa 650 B etrieb e) begangen worden se i und 
überd ies etwa ein Jahr lang gedauert habe, w e il d ie  Be­
k lag te  d ie  beanstandeten Werbemittel n ich t f rü h e r  e inge­
zogen habe»

Diese A ngriffe sind g e re c h tf e r t ig t .  Der R ech tsfeh le r 
des B erufungsgerichts bei B eurteilung  der Schadensfrage 
l i e g t  d a r in , daß es die an den Nachweis des Schadens aus 
der V erletzung von W arenzeichenrechten b il l ig e rw e is e  zu 
s te lle n d e n  Anforderungen überspannt. Sofern , v/ie das Be­
ru fu n g sg e rich t u n te r s t e l l t ,  d ie  Bezeichnungen C orrida 
und Paola von der Beklagten warönzeichenmäßig b en u tz t, 
do ho von den angesprochenon V erkehrskreisen  a ls  Kennzei­
chen der Herkunft von Waren aus einem bestimmten G eschäfts­
b e tr ie b  angesehen worden s in d , kann n ic h t geleugnet wer­
den, daß e ine sog, M arktverwirrung e i n t r i t t ,  sobald d ie ­
se lben  V erkehrskreise den von der K lägerin  benutzten  
bzv/o id en tisch en  Warenzeichen auf dem G ebiete g le ic h e r  
oder g le ic h a r t ig e r  Waren begegnen. Die Eignung d ie se r  Be~ 
Zeichnungen, d ie  Herkunft von Waren aus einem bestimmten 
B etriebe  zu kennzeichnen, w ird b e e in trä c h tig t ,  wenn der 
Verkehr denselben Bezeichnungen a ls  b e tr ie b lic h e s  Her­
kunftsze ichen  fü r  d ie Waren e ines anderen Unternehmens 
a ls  dem der K lägerin begegnet. Daran än d e rt es  n ic h ts , 
wenn d ie  angesprochenen V erkehrsk re ise , wie das Berufungs­
g e r ic h t  w e ite r annimrat, sow eit ihnen d ie  angegriffenen  
Bezeichnungen fü r  loderähn liohe K unststo ffe  nur im Zusam-
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inenhang mit dem Warenzeichen Skai der Beklagten be­
gegnen, n ic h t der Gefahr u n te r lie g e n , d ie  Bezeichnun­
gen a ls  Hinweis auf d ie  Herkunft der Waren aus einem 
anderen B etriebe a ls  dem der Beklagten au fzu fassen „
Denn es i s t  auch der umgekehrte P a ll  zu b e rü c k s ic h ti­
gen, daß die K lägerin die beiden Warenzeichen benu tz t 
und der Verkehr sodann auf e ine  Herkunft der damit ge­
kennzeichneten Waren aus dem B etrieb  der Beklagten 
sch ließen  kann oder annimmt, diesem Zeichengebrauch 
lägen w ir ts c h a f t lic h e  oder o rg a n isa to r isc h e  Beziehun­
gen zwischen beiden P a rte ien  zugrunde<> Baß e in  Markt­
verw irr ungs schaden d ie se r A rt regelm äßig auch dann zu 
bejahen i s t ,  wenn das geschü tz te  Warenzeichen noch n ic h t 
benutzt worden i s t ,  i s t  in  der Rechtssprechung schon b i s ­
her angenommen worden (BGH GRUR 1954, 457, 459 -  I r u s /  
ü ru s; GRUR 1957, 222, 223 -  S u lta n ) .

Ebensowenig kann einem Zweifel u n te r lie g e n , daß 
eine E rlaubnis des Zeicheninhabers, d ie beiden Zeichen 
in  der angegriffenen  Weise zu benutzen, dann von der Zah­
lung e in e r  angemessenen Vergütung abhängig gemacht werden 
würde, wenn -  wie nach der U n terste llu n g  des Berufungsge­
r ic h ts  fü r  d ie Präge des Schaden se in  t r i  t t s  anzunehmen i s t  
d ie  Gefahr bestände, daß d ie  angesprochenen V erkeh rsk re i­
se die angegriffenen Zeichen a ls  b e tr ie b lic h e  H erkunfts­
hinweise au ffa ssen . •

• Bio W ahrscheinlichkeit e ines Schadens der gekenn­
zeichneten  A rt kann a lle rd in g s  zu verneinen  s e in , wenn 
d ie  R echtsverletzung von so kurzer Bauer und so g e rin g e r 
In te n s i tä t  war, daß von e in e r  Verletzung der In te re s se n  
des Zeicheninhabers e rn s th a f t  n ich t d ie Rede se in  kann.
So l i e g t  es aber im S t r e i t f a l l  n ic h t. Bie Beklagte h a t 
d ie beanstandeten M usterkarten und -bücher u n s t r e i t ig  im



w esentlichen an a l l e  der Branche angehörenden B etriebe  
ausgegeben und s ie  in  deren Händen b e la ssen , b is  s ie  
durch neue entsprechende W erbem ittel abge lö st wurden* 
3>ie angegriffenen  Bezeichnungen konnten daher fü r  lä n ­
gere Z eit in  einem verhältn ism äßig  b re ite n  Kundenkreis 
ih re  Wirkung tun*

Mit1 der Begründung, der B i n t r i t t  e in es  Schadens 
se i n ich t w ahrscheinlich  gemacht, l ä ß t  sich  d ie Abwei­
sung der Klage hiernach n ic h t re c h tfe r tig e n *

1X10 Bas angefoehtene U r te i l  s t e l l t  s ich  auch 
n ich t im Ergebnis a ls  zu tre ffen d  dar*

1* Entgegen der Auffassung der Beklagten kann je ­
d e n fa lls  nach dem b ish er f e s tg e s te l l t e n  S achverhalt n ic h t 
angenommen werden, die Beklagte habe d ie  Zeichen Baola 
und C orrida n ic h t warenzeichenraäßiß benutzt*

Bas a u ssc h lie ß lic h e  Hecht am Warenzeichen r i c h t e t  
s ich  nur gegen dessen zeichenmäßige Benutzung (§ 15 WZG) * 
Ba das Wesen des Warenzeichens d a rin  b e s te h t , die H erkunft 
e in e r Ware aus einem bestimmten B e trieb  zu kennzeichnen, 
gesch ieh t d ie  Benutzung e in e r Bezeichnung immer dann z e i ­
chenmäßig, wenn d ie  angesprochenen V erkehrskreise in  ih r  
einen Hinweis auf d ie  b e tr ie b lic h e  H erkunft, e in  Zeichen 
der U nterscheidung von g le ichen  oder g le ic h a r tig e n  Waren 
anderer b e tr ie b l ic h e r  Herkunft e rb lick en  können* Für d ie  
Annahme zeiebenmäßiger Verwendung genügt es h ie rb e i,  wenn 
auch nur ein  n ic h t unerheblicher f e i l  der angesprochenen 
V erkehrskreise zu d ie s e r  V orstellung  gelangt* Ob eine 
Bezeichnung in  diesem Sinne "nach A rt e in er Marke” be­
n u tz t i s t ,  kann naturgemäß jew e ils  nur un ter Beachtung 
der besonderen V erh ä ltn isse  des E in z e lfa l ls  b e u r te i l t
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worden (BGH GRUB 1955, 484, 485 -  Luxor/Luxus; GRUB 1961, 
280, 281 -'Tosca)b

Von besonderer Bedeutung, wenn auch fü r  s ich  a l l e in  
n ich t entscheidend, i s t  h ie rb e i die äußere Form, wie d ie  
Bezeichnung verwendet w ird , insbesondere ih re  Hervorhebung 
Handelt es s ich  um Bezeichnungen, d ie  ih re r  Ifatur nach a ls  
B eschaffenhe its- oder Bestimmungsangabe wirken können, so 
kommt a lle rd in g s  d ie besondere Regelung des § 16 WZG in  
B etrach t, die fü r  d ie se  Angaben einen größeren Bewegungs­
spielraum  f re ih ä l to  Bei Verwendung d e ra r t ig e r  Angaben i s t  
n ich t sch lech th in  schon deshalb  ein zeichenm äßiger Gebraucl 
zu bejahen, w eil s ie  hervorgehoben erscheinen  (BGH GRUR 
1964, 71, 73 -  p e r s o n if iz ie r te  K affeekanne; Beschluß des 
erkennenden Senats vom 4» Oktober 1967 -  Ib ZB 14/66 -  
B ralinä zur V eröffen tlichung  bestimmt)» Der maßgebende 
Grund h ie r fü r  b e s teh t d a r in , daß insow eit der Verkehr in  
der Benutzung so lcher Angaben n ich t ungebührlich b eh in d e rt 
werden s o l l  und daß der Verkehr auch daran gewöhnt i s t ,  
s ie  zu Werbezwecken auf der Verpackung von Waren, auf 
Ankündigungen der Ware und ähnlichen W erbem itteln so augen­
f ä l l i g  hervorgehoben an zu t r e f f e n , daß er s ie  auch bei flücb  
t ig e r  Betrachtungsw eise beachtete

Die sogo Dessinbezeichnungen fa lle n  jedoch n ich t u n te r 
die durch § 16 WZG p r iv i le g ie r te n  B esch a ffen h e its - und Be­
stimmungsangaben, denn s ie  sagen u n m itte lbar n ic h ts  über 
die E igenschaften der Ware aus, A ndererseits  un terscheiden  
e ie  s ich  un ter der V oraussetzung, daß s ie  e in d eu tig  a ls  
Dessinbezeichnungen au fgefaß t werden, von Warenzeichen da­
durch, daß s ie  nur zur Unterscheidung m ehrerer von dem sel­
ben Unternehmen angebotenen Vf arensorten  voneinander dienen .<, 
Insow eit kommt es maßgeblich auf d ie  in  dem b e tre ffen d en  
Geschäftszweig bestehenden Gepflogenheiten sowie darauf an .
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in welchem Zusammenhang d ie  Bezeichnung dem angesprochenen 
V erkehrskreis gegenüber t r i t t *  In manchen Branchen e r f ü l ­
len  d iese  Bezeichnungen üblicherw eise d ie  Punktion von Be­
s te llz e ic h e n  fü r  den G eschäftsverkehr zwischen dem U nter­
nehmen und den Kunden, wobei s ie  neben oder an d ie  S te l le  
von B este llzah len  t r e te n ,  die fü r  s ich  a l l e i n  e rfah rungs­
gemäß n ich t s e lte n  zu Irrtüm ern , tiberm itt lungs feh l ern und 
derglo führen können* In  der Regel werden dafü r Vornamen, 
geographische oder so n stig e  Sachbezeichnungen gew ählt, die 
mit der Ware a ls  so lch e r n ich ts  zu tun haben* Bei der Fra­
ge, oh ih re  Benutzung a ls  warenzeichenmäßig im Sinne des 
§ 1 5  WZG aufzufassen i s t ,  muß aber im In te re s s e  eines w irk­
samen Zeichenschutzes b each te t werden, daß d ie  Auffassung 
der angesprochenen V erkehrskreise auch dahin gehen kann, 
daß eine Bezeichnung sowohl die einzelne W arensorte (B essin ) 
bezeichnen, a ls  auch daneben auf d ie  Herkunft der Ware aus 
einem bestimmten B etriebe hinweisen so ll*  Kur wenn eine 
solche Bezeichnung nach den gesamten Umständen zv /eife is­
f r e i  n ic h t a ls  b e tr ie b l ic h e s  Herkunft a Zeichen au f gef aß t 
w ird, sche ide t d ie Annahme zeichenmäßiger Benutzung im 
Sinne des § 15 WZG aus*

Um die Annahme zeichenmäßiger Benutzung zu v ern e in en , 
genügt es entgegen der Auffassung der Beklagten auch n ic h t 
ohne w e ite re s , daß d ie  Bezeichnung -  wie im S t r e i t f a l l  -  
in  Verbindung mit einem s tä rk e r  hervorgehobenen und außer­
dem bekannten Warenzeichen desselben H e rs te lle rs  (h ie r :
Skai) verwendet wird* Insow eit i s t  vielm ehr auf d ie  in  
der Iosca-BntScheidung genannten B eisp ie le  aus v e rsc h ie ­
denen Industriezw eigen zu verweisen* Die H erausstellung  
eines unzw eifelhaft a ls  b e tr ie b lic h e s  H erkunftszeichen a u f­
gefaßten Warenzeichens neben e in e r  anderen Bezeichnung kann 
aber, zumal v/enn d ie se  ih re r  Art nach a ls  typ ische Bessin -  
bezeichnung anzusehen i s t ,  dazu b e itra g e n , daß der Verkehr
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d iese  a ls  bloßes B este llzeiohen  a u f fa ß t0 Bas v/ird  im 
allgem einen jedoch nur dann anzunehinen s e in ,  wenn die 
Verwendung von B este llze ichen  in dem b e tre ffen d en  Ge- 
schäftszv/eig üb lich  i s t  und die Angabe den angespro­
chenen V erkehrskreisen von demselben Unternehmen im 
Rahmen e in e r  Reihe in  ähn licher 'Weise angebrach ter Be­
zeichnungen fü r  verschiedene Sorten derse lben  W arenart 
g e g e n ü b e r tr i t t , wie d ie s  nam entlich bei dem Angebot von 
Bekleidung geschieht»

Wie es in  d ie se r  Beziehung auf dem h ie r  fra g lic h e n  
Warengebiet l ie g t?  ha t das B erufungsgericht aber n ich t 
f e s tg e s te l l to  Bas R ev isionsgerich t kann d ie  Präge der -v/a- 
renzeichenmäßigen Benutzung daher n ic h t absch ließend  e n t­
scheiden o Bei e rn eu te r Prüfung d ie se r  Präge w ird  das Be­
ru fungsgerich t berücksich tigen  müssen? daß d ie  Beklagte 
die beiden Bezeichnungen mehrfach in einem unm itte lbaren  
drucktechnischen Zusammenhang mit ihrem Zeichen Skai v e r­
wendet hat? das W arenzeichencharakter t r ä g t ;  es l i e g t  d e s ­
halb nahe, daß die angesprochenen V erkehrsk re ise  die an­
geg riffenen  Bezeichnungen zusammen m it dem Zeichen Skai 
a ls  e in h e it l ic h e  Herkunftsbezeichnungen fü r  bestimmte 
Waren auf gefaß t haben» Dafür kann fe rn e r  von Bedeutung 
sein? ob die Beklagte auch andere, ih re r  Art nach ä h n li­
che zu sä tz lich e  Warenbezeichnungen in  v e rg le ic h b a re r  druck 
techn ischer Anordnung gegenüber denselben V erkehrsk re isen  
nach Art e ines Warenzeichens benutzt hat oder ob s ie  etwa 
d iese  w eiteren  zusä tz lichen  Warenbezeichnungen sieh  a ls  
Warenzeichen hat e in trag en  lassen» Bei Prüfung der f r a g e , 
ob waren zeichenmäßige Benutzung Vorgelegen h a t ,  muß 
s c h lie ß lic h , da die Klagezeichen nach dem u n s tre i t ig e n  
P arte ivorb ringen  n ich t a ls  schutzunwürdige V orra tsze ichen  
gew ertet werden können, von der Sachlage ausgegangen 
werden, d ie  im f a l l e  e iner Benutzung der Klage Zeichen
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bestehen würde; es muß daher g e frag t werden, ob d ie an- 
gesprochenen Y erkehrskreise dann, wenn s ie  den K lagezei­
chen b e r e i ts  begegneten, d ie  angegriffenen  Bezeichnun­
gen in  ih re r  konkreten Verbindung mit dem Zeichen Skai - 
a ls  Herkunftshinv/eis au ffassen  können, "oder zumindest der 
Gefahr u n te rlieg en , auf irgendwelche Beziehungen-zwi­
schen den P arte ien  zu s c h lie ß e n «

2o Das klageabweisende U r te i l  kann bei dem gegen­
w ärtigen Stand des R e c h ts s tre i ts  auch n ich t m it der von 
der Beklagten vorgetragenen Begründung a u fre c h te rh a lte n  
werden, K unstleder und Leder se ien  im ze ich en rech tlieh en  
Sinne n ich t g l e i c h a r t i g e  Waren« Las Waren­
zeichen C orrida i s t  fü r  Oberleder eingetragen« Lie Be­
k lag te  hat d ie  Bezeichnung C orrida fü r einen nach Ge­
brauchszweck und O berflächenbeschaffenheit dem O berleder 
ähnlichen K unststo ff b en u tz t, der anscheinend insbesonde­
re  zur H erstellung  von Koffern bestimmt und gee igne t is t«  
Bei diesem Verwendungszweck kann n ich t gesagt werden, daß 
die beiden Warenarten s ich  so fe rn  ständen , daß d ie  ange­
sprochenen V erkehrsk re ise , so fern  d iese lb e  Bezeichnung 
fü r  beide benutzt w ird , n ich t zu der Annahme gelangen 
könnten, d ie  Waren stammten aus demselben G eschäftsbe­
t r ie b  oder aus B etrieben , d ie  m iteinander in  w ir ts c h a f t ­
lichen  oder o rg an isa to risch en  Beziehungen stehen« l e i  
Prüfung d ie se r  Präge wird das B erufungsgericht zwar zu 
beachten haben, daß die f ra g lic h e n  Waren nur dem v e ra r ­
beitenden Gewerbe angeboten werden, aber auch prüfen müs­
sen, ob n ic h t auch die K lägerin K unstleder h e r s t e l l t  und 
v e r t r e ib t ,  die in  V ergleich zu setzenden Warenarten s ich  
a lso  auch h in s ic h tl ic h  ih re r  H e rs te llu n g s s tä tte n  nahe 
stehen«
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3o Bei Bejahung der warenzeichenmäßigen Benutzung 
und der W areng leichartigkeit kann das Bestehen e in er 
Verw ec hslungsg e f  a hr n ich t in  Abrede g e s t e l l t  werden a 
Bas Zeichen C orrida i s t  von der B eklagten id e n tis c h , 
das Zeichen Paolo nahezu id en tisch  benu tzt wordene Al­
le rd in g s  hat die Beklagte ihnen -  ob in  a l le n  B ällen , 
s te h t  noch n ic h t f e s t  -  ih r eigenes s ta rk  du rchgesetz­
te s  Warenzeichen Skai h in z u g e se tz t• Bas B erufungsgericht 
sch e in t der Auffassung zu s e in , daß damit d ie  Gefahr e in e r 
Irreführung  über die b e tr ie b lic h e  Herkunft der Waren aus­
geschlossen s e i ,  w eil bei den angesprochenen Bachkreisen 
kein Zweifel darüber möglich s e i ,  daß d ie  von der Beklag­
ten angebotenen Waren von d ie se r  stammten 3 Bern kann n ic h t 
g e fo lg t werden0 A llerd ings e r s tr e c k t  s ich  der Schutz des 
Warenzeichens, wenn os von einem Anderen id e n tis c h , aber 
nur in Verbindung mit n ich t v ö l l ig  zu rück tre tenden  Z usät­
zen benutzt w ird , auf die benutzte Form nur u n te r  den 
Voraussetzungen des § 31 WZG (BGH GRUB 1961, 232, 233 -  
Hobby; Baumbach-Hefermehl, W arenzeichenrecht, 9» Auflo,
§ 31 RdZo 10) » Bei Warenzeichen, d ie a ls  P han tasiebeze ich ­
nungen au fgefaß t werden und normale K ennzeichnungskraft 
b es itzen  -  v/ie die h ie r  frag lich en  -  v/ird d ie  Verwechs­
lungsgefahr aber in der Regel zu bejahen se in  und zwar 
auch dann, wenn das hinzuj^efügte Zeichen V erkehrsgeltung 
fü r  den V erle tze r gen ieß t (Baumbaoh-Hefermehl aaO Rdz0 
32; PA MuW 1938, 431) e Auch in  d ie se r  Frage muß überd ies 
darauf a b g e s te ll t  werden, v/ie sich  d ie  Lage b e i norm aler 
Benutzung der Klagezeichen d a r s t e l l t  (BGHZ 45$ 173p 176 -  
Epigran; BGH GRUR 1961, 231 -  HapolK Alsdann lä ß t  sich 
aber je d e n fa lls  die Gefahr n ich t au ssch ließ en , daß die 
angesprochenen K reise zu der Auffassung ge langen , die 
K lägerin benutze ih re  Warenzeichen aufgrund w i r t s c h a f t l i ­
cher oder o rg a n isa to risc h e r Beziehungen zur B eklagten,



16 -

oder umgekehrte Insbesondere kann dann der Gedanke 
aufkotnmen, daß d ie K lägerin fü r Leder Narbungen oder 
Farben verwende, die von der Beklagten fü r ih re  un ter 
den Bezeichnungen Paola und C orrida v e rtr ieb en en  Kunst­
ledererzeugn isse  en tw ickelt worden sind«

4o Der behauptete Schadensersatzanspruch i s t  en t­
gegen der Auffassung der Beklagten auch n ic h t v e r ­
j ä h r t ,  Die Beklagte macht s ich  insow eit die von 
Baumbach-Heferraeh1 (Wettbewerbs- und W arenzeichenrecht,
9o Auf1 o, Bdo I I  § 24 RdZo 31) v e r tre te n e  Auffassung zu 
eigen , auf den w arenzeichenrech tlichen  Schadensersatz­
anspruch se i d ie  V erjährungsV orschrift des § 21 UWG 
anzuwenden; dann wäre die Schadensersatzforderung bei 
Klageerhebung b e re i ts  v e r jä h r t  gewesen* D ieser im S c h r if t ' 
tum ganz überwiegend abgelehnten Auffassung kann jedoch 
n ich t b e ig e tre te n  werden* Nicht jede sch u ld h aft begangene 
W arenzeichenverletzung s t e l l t  zugleich  einen Wettbewerbs­
verstoß  d a r; insbesondere r e c h t f e r t ig t  e in  bloß f a h r lä s ­
s ig e r  E in g r if f  in  ein  fremdes Zeichenrecht noch n ic h t 
den Vorwurf s itten w id rig en  V erhaltens im Sinne des § 1 
ÜW6, Sofern d ie  Zeichenverletzung zugleich  einen Wettbe­
w erbsverstoß dar s t e l l t , l i e g t  daher e ine Häufung von An­
sprüchen mit verschiedenen ta tb e s ta n d lic h e n  Voraussetzun­
gen v o r. Deshalb i s t  es angemessen, jeden Anspruch der 
fü r  ihn geltenden Verjährung zu u n te r s te l le n .  Da d ie  Ver- 
letzung  von Waren zeichenrechten eine unerlaub te  Handlung 
im w eiteren  Sinne d a r s t e l l t  3 i s t  daher fü r  den Zeichen- 
re c h tlic h e n  Schadensersa t zanspruch d ie  VerjährungsVor­
s c h r i f t  des § 852 BGB anzuwenden* Dagegen lä ß t  sich  n ic h t 
einwenden, daß der Ersatzanspruch aus e in e r  Warenzeichen-  
Verletzung nur eine le ic h te re  Schuldforra v o ra u sse tz tP daß 
a lso , um zugleich einen W ettbewerbsverstoß zu begründen, 
in  der Hegel V orsatz gegeben sein  müsse. Es b e s teh t kein
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allgem einer Grundsatz? daß Ansprüche aus schw ererer 
Schuldform n ich t früher v erjäh ren  können? a ls  Ansprü­
che? die auch bei le ich terem  Verschulden gegeben sein  
können* Für die Bemessung der V e rjä h ru n g sfr is t können 
vielm ehr andere Umstände maßgebend sein» Wenn d ie  w e tt­
bew erbsrechtlichen Ansprüche in  der besonders kurzen 
Z eit von 6 Monaten verjäh ren?  so beruh t das w esen tlich  
auf dem Bedürfnis? d ie  der ta tsä c h lic h e n  F e s ts te llu n g  
o f t  Schw ierigkeiten bereitenden  Wettbewerbs S t r e i t ig k e i t  
ten  m öglichst bald zum Austrag zu bringen und au f dem 
Gedanken, daß der V erle tzer?  wenn e r das v erle tzen d e  
V erhalten endgü ltig  aufgegeben hat? nach entsprechend 
kurzer F r is t  von der Gefahr b e f r e i t  se in  s o l l?  von der 
unübersehbaren Zahl der nach dem ‘W ettbewerbsgesetz An­
sp ruchsberech tig ten  v e rk la g t zu werden * Diese Gründe 
t r e f f e n  auf Warenzeichen V erletzungen je d e n fa l ls  n ic h t 
in  vollem Umfang zu0 Da fe rn e r  das Hecht am Warenzeichen 
rech tssy stem atisch  dem Namens- und Firraenreeht näher s teh  
d ie Ansprüche aus der Verletzung d ie se r  Rechte aber zwei* 
f r e i  der d re ijä h rig e n  V erjäh ru n g sfris t des § 852 BGB ante 
liegen? b es teh t kein h inreichender Anlaß $ b e i Wären z e i che 
Verletzungen hiervon abzuweicheno Der F a ll des Zusammen­
tr e f f e n s  w ettbew erbsrech tlicher Ansprüche mit dem Anspruc 
aus V erletzung des Rechts am e in g e ric h te te n  Gewerbe be t r i e  
fü r  den d ie kurze V erjäh ru n g sfris t des § 21 DWG maßgeb l i e  
i s t  (BGHZ 36? 252)? l i e g t  schon deshalb anders ? w eil dem 
Recht am e in g e ric h te ten  Gewerbebetrieb nur lü ek en a u sfü l-  
lende Bedeutung zukommt„

5 p Die Voraussetzungen fü r den Verwirkungseinwand 
sind  nach dem eigenen Vorbringen der Beklagten n ic h t ge­
geben o Die Klägerin hat d ie  Beklagte unverzüglich und m it 
E rfolg  zur U nterlassung der Benutzung auf gef o r d e r t ; daß 
s ie  den Schadensersatzanspruch e r s t  etwa e in  Jahr danach 
erhoben hat? begründet k e in e s fa lls  d ie Verv/irkung d ie s e s  
Anspruchso
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IVo Auf die Revision der Klägerin mußte das an- 
gefachtens U rteil hiernach aufgehoben und die Sache 
zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das 
Berufungsgericht surückveruicsen werden7 dem auch 
die Entscheidung über die Kosten des Revisions verfahr 
re ns ziu übertragen war«

Krüger-Nieland Pehle Sprenkmann

Mösl A lff
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