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Justizhauptsekretir

als Urkundsbheamter
der Geschiftsstelle

in dem Rechtsstreit

der ¥irma H. G S & Co Inhabér Hans Georg
SO , H 725 @,

Beklagten und Revisionskliigerin,

- ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwiilte Prof. Dr. -
, ' und Dr. - -
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die Firma Ch. & A. P— Socibté & Responsablllte Limitée,
gesctzlich vertreten durch den. Geschaftsﬁihrer ¥. Charlces '
» V@iln/'@l®, Frankreich, v

| Kli&g‘erin und Revisionsbeklagte,

- Prozefbevollmichtigter: Reéhtsanwalt Dr'.'— -



Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf dic
mindliche Verhandlung vom 4. November 1966 unter Mitwirkung
der Scnatsprédsidentin Dr. Kriiger-Nieland und der Bundesrich-
ter Jungbluth, Pehle, Dr. Mosl und Dr. Simon

fir Recht erkannt:
Die Revigion gegen das Urteil des 6. Zi-
vilsenats des Oberlandesgerichts Hiinchen

vom 15. Oktober 1964 wird auf Kosten der
Beklagten zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Fir die Klidgerin sind beim Internationalen Biiro in Bern
seit dem 18. Dezember 1911 die IR-Marke Nr. 158 156 und scit
dem 4. Februar 1946 die IR-Marke Nr. 125 130 registriert.
Die erstere zeigt den Kopf Napoleons I. und dariiber die Yor-
te GRAND CHAMPAGNE NAPOLEON, darunter diec abgeklirzte Firmen-
bezeichnung der Kligerin und einen Hinweis auf ihren Sitaz.
Die jungere IR-Marke weist unter dem Wort "Champagne" die
hervorgehobenen Worte GRAND NAPOLﬁON, darunter wiederum Hin-
weise auf die Klidgerin suf. AuBerdem enthdlt diese HMarke
links oben unter einer Krone den GroBbuchstaben N innerhalb
eines Kreises. Beide Zeichen sind fir Champagner eingctragen,
den die Kligerin auch im Gebiet der Bundesrepublik absetzt.



,und noch entstchenden Schaden zu ersetzen habe.

W

Matthias Prinz 3
Rechtsanwalt WWW.prinz.

Die Beklagte vertreibt in der Bundesrepublik den Scha
wein der Pirma N. Napoléon & Cie in Marseille; das Etikett
der Flaschen zeigt das herausgestellte Wort NAPOLEON; das-
selbe Wort ist auf dem Halsstreifen zweimal aufgedruckt.
Die Firma N. Napoléon & Cie ist Inhaberin der IR-llarken lr,
142 226 und 184 272, die aus dem Wort NAPOLEON bestehen ung
am 25. Juni 1949 bzw. am 21. April 1955 u.a. fir Schaumwvein
registriert worden sind.

" Die Klidgerin verlangt, nachdem sie am 4. Oktober 1962
die Beklagte erfolglos abgemahnt hatte, mit der vorlicgenden
Klage Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung Napoléon
fir Schaumnwein. Sie hat beantragt, der Beklagten unter Sum#
androhung 2zu verbieten,

die Verpackung oder Umhiilllung von Schaumweinen
mit der Kennzeichnung "Napoléon" zu versehen,
die so bezeichneten Erzeugnisse in Verkehr

zu sctzen und/oder feilzuhalten sowie auf An-
wkuhdigungen,'ProiSlisﬁen, Geschédftsbriefen,
JEmpfehlungen, Rechnungen oder dergl. die oben
'genannte Kéhnzeicﬁnung anzubringen oder sich
sonst im’geschéftlichcn Verkechr im ZuSammenhang
‘mlt dem Vertrleb von Schaumweinen der vorstehend
genannten Kennzelchnung zu bedicnen.

" Daritber hinaus begehrte die Kligerin Auskunft iiber et
sprechendo Verletzungshandlungen und die Feststellung, dab
die Beklagte ihr den aus solchen ﬁandlungen entstandenen

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und gov
tend gemacht, das der #lteren IR-Marke Nr. 158 156 szugrund
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liegende franzdsische Zeichen Nr. 6 698ystehe nicht der Kli-
gerin zu; beide IR-Marken der Kligerin seien aus Ahgrenzungs-
griinden auf Champagner eingeschrinkt worden und kdnnten des-—
halb nicht wieder auf andere Schaumweine ausgedehnt werden.
Inm iibrigen stehe der Firma N. Napoléon & Cie ein #Hlteres
Recht zur Verwendung der Bezeichnung Napoléon fiir Schaun-
wein zu, weil sie schon 1939 unter dieser Bezeichnung Schaum-
wein nach Deutschland ausgefilhrt habe. Hierdurch sei ihr nach
§§ 12 BGB, 16 UWG und Art. 8 PVU das Recht weiterer Benutzung
cerwachsen, -das sie durch den im Jahre 1957 wieder aufgenomnme-
nen Vertrieb von Schaumwein in der Bundesrepublik aufrechter-
halten habe. In der Zwischenzeit sei dieser Vertrieb infolge
Krieg und Devisenbewirtschaftung unmoglich gewesen. Die Kli-
gerin setze sich auch dem Einwand der Verwirkung aus, da sie
-die Eintragung der IR-Marke Nr. 184 272 nicht beanstandet

und dem im Jahrec 1957 wieder aufgenommenen Vertrieb crst im
Herbst 1962 entgegengetreten sei. Jedenfalls treffe sie, die
Beklagte, kein Verschulden, da sie sich vor Aufnahme des Ver-
triebes von Schaumwein unter der angegriffenen Bezeichnung
bei der Firma Napoléon & Cie iiber deren Zeichenrechte unter-
richtet. habe.

Das Landgericht hat der Klage auf Grund der #lteren IR-
Marke der Klidgerin stattgegeben. Es hat insbesondere die Ein-
wendungen der Beklagten gegen-die Wirksamkeit der Ubertragung
der franzdsischen Ursprungsmarke auf die Kldgerin fir unbe-
griindet erachtet.

Das Oberlandesgericht hat die hiergegen erhobene Beru-
fung der Beklagten zuriickgewiesen. Mit der Revision, um de-
ren Zurickweisung die Klédgerin bittet, verfolgt die Beklag-
te ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter.



Entscheidungsgriinde:

Das Berufungsgericht stiitzt die Verurteilung der Bekla
ten im Gegensatz zum Landgericht nicht auf die #ltere IR#mf
ke Nr. 158 156 mit dem Zeitrang vom 18. Dezember 1911, son-|
dern auf die jungere IR-Marke Nr. 125 130 mit dem Zeitrang
vom 4. Februar 1946. Es priift deshald nicht die Frage, ob
die der #dlteren IR-Marke zugrunde liegende Heimatmarke Nr,
6 689 wirksam auf die Kldgerin lbergegangen ist. Da diese
Frage franzbsischem Recht unterliegt, ist das Revisionsge-
richt nicht in der Lage, sie von sich aus 2u entscheiden,
- muB3 vielmehr insbesondere auf die vom Berufungsgericht be-
handelte Frage eingehen, ob die Klidgerin auch mit ihrer Ju
ren IR-Marke von 1946 die Prioritdt vor den Rechten geniebt,}
die die Beklagte von ihrer Lieferfirma N. Napoléon & Cie in
Ankniipfung an einen behaupteten Vertrieb von Schaumwein her-
leitet, der im Jahre 1939 in Deutschland stattgefunden habenf
und ab 1957 fortgesetzt worden sein soll.

I. 1.Die Revision rigt es als. einen VerstoB gegen § 148 I,
daB das Berufungsgericht den Rechtsstreit nicht bis zur Eni-
scheidung iber eine in Frankreichvérhobene Klage der Firma
N. Napoléon & Cie auf Lischung versghiedener Marken der Kli-
gerin ausgesetzt hat; diese Lﬁschungsklage beziehe sich auch
auf die dem Urteil des Berufungsgerichts zugrunde gelegte
jiilngerc IR-Marke Nr. 125 130.

Dicse Riige kann keinen Erfolg haben.

Die Entscheidung dariiber, ob ein Rechtsstreit ausgesct
werden soll, bis ein vorgreiflichér anderer Rechtsstreit
rechtskrdftig entschieden ist, unterliegt dem Ermesgcen dcs
Tatrichters. Auch wenn die Voraussetzungen fiir eine Aussctd



nach § 148 ZPO gegeben sind, kann deshalb in der Ablchnung
der Aussetzung ein die Revision begriindender Rechtsverstof
grundsidtzlich nicht erblickt werden (RGZ 81, 206, 213). Es
kann dahingestellt bleiben, ob eine Ausnahme gelten muis,

wenn in einem Warenzeichenverletzungsstreit die Aussetzung
im Hinblick auf eine vorgreifliche anhdngige Ldschungsklage
abgelehnt worden ist, und ob insoweit die flir die Aussetzung
des Patentverletzungsstreits bis zur Entscheidung liber cine
erhobene Patentnichtigkeitsklage entwickelten Grundsédtze
(vgl. dazu BGH LM Nr. 5 zu § 148 ZP0O) herangezogen werden
konnen. Denn ein die Revision begriindender Rechtsfehlcr
hinsichtlich der Ausiibung des dem Tatrichter zusiehenden
Ermessens konnte in diesen Fidllen jedenfalls dann nicht be--
jaht werden, wenn die LOschungsklage - wie hier -~ vor einem
auslindischen Gericht erhoben ist und der Tatrichter dic nach
auslindischem Recht zu beurteilenden, daher in der Revisions-
instanz nicht nachpriifbaren Erfolgsaussichten der Lischungs~
klage verneint hat. Es braucht deshalb auch nicht zu der un-
ter den Parteien streitigen Frage Stellung genommen zu wer-
den, ob die vor dem franzbsischen Gericht erhobene Klage auch
gegen die der IR-Marke Nr. 125 130 zugrunde liegende franzo-
sische Ursprungsmarke gerichtet ist, und ferner, ob die IR-
Marke in ihrem rechtlichen Bestand auch nach der am 15. De-
zember 1966 (vgl. hierzu Bekanntmachung des Bundesministers
des Auswdrtigen vom 8. Mirz 1966, abgedruckt Bl. PMZ 1966,
156) in Kraft tretenden Nizzaer Fassung des Madrider HMarken-
abkommens (BGBl 1962 II 125) von dem Bestand der franzosi-
schen Ursprungsmarke abhingig bliebe.

2. Die Beklagte beantragt ferner, den Rechtsstreit in der
Revisionsinstanz auszusetzen und in diesem Zusammcnhang die
Erfolgsaussichten der in PFrankreich erhobenen Léschungsklage
selbstidndig zu priifen. '



Dicsem Antrag war nicht zu entsprechen. In der Revi-
sionsinstanz kann wenigstens in der Regel eine Aussetzung
des Streits nicht mehr stattfinden (RGZ 121, 166, 167).
Wenn eine solche Aussetzung, was gleichfalls dahingestellt
bleiben kann, in einem Warenzeichenverletzungsstreit im
Hinblick auf eine vorgreifliche Ldschungsklage in entspre-
chender Anwendung der fur den Patentverletzungsstreit ent-
wickelten Grundsitze (vgl. BGH aa0) mbglich sein sollte, so
wilrde die Entscheidung iber die Aussetzung jedenfalls den
Ermessen des Revisionsgerichts unterliegen. Im vorliegenden
Fall erscheint jedoch eine Aussetzung nicht veranlafBt, weil
schon das Berufungsgericht die Erfolgsaussichten der 1o-
schungsklage gepriift und verneint hat, insoweit aber denm
Revisionsgericht eine rechtliche Nachpriifung verschlossen
ist, weil ferner die Loschungsklage vor einem ausléindischen
Gericht erhoben ist, und weil schlieflich auch nicht hinrei-
chend dargetan ist, daB sie Auseicht auf Erfolg biete.

3. Zutreffend nimmt das Berufungsgericht weiter an, dal8

‘ die Beschrénkung des Schutzumfangs des Klagezeichens auf
"Champagner” die Klégerin nicht hindert, sich gegen die Be-
nutzung eines verwechselbaren Warenzeichens fiir andere Scha
weine zu wenden. Das Recht aus der IR-Marke besteht im Dﬂ;j
in demselben Umfang, den das deutsche Warenzeichengesetz ei-
nem im inl#dndischen Register eingetragenen Warenzeichen ge-
wihrt (Art. 1, 4 MMA). Danach umfaBt der sich kraft Gesetze
ergebende Zeichenschutz alle Waren, die mit den eingetrage-
nen Waren - hier Champuagner - gleichartig sind; wenn also
andere Schaumweine als Champagner bei der Eintragung oder
spédter ausdriicklich aus dem Warenverzeichnis ausgenomnen ol
den sind, oder wenn die Klégerin auf einen Schutz insowveit
irgendwelchen Dritten gegeniiber verzichtet haben sollte, so




kann dies nur dazu fithren, daB fiir die Abgrenzung des Via-
rengleichartigkeitsbereichs lediglich die Ware "Champagner"
zugrundezulegen widre; der Schutz des Zeichens innerhalb des
gich danach ergebenden Bereichs ist aber unabdingbar (IIGZ
122, 207; BGH GRUR 1961, 181, 182 - Mon Chéri). DaB das Ver-
bietungsrecht des Zeicheninhabers insofern einen weiteren Um-
fang als das positive Benutzungsrecht des Zeicheninhabers
hat, ergibt sich mit Deutlichkeit zwar nicht aus den Vor-
schriften der §§ 15, 24 W2ZG, wohl aber aus dem Zusammenhang
dieser Bestimmungen mit den §§ 5 Abs. 4, 11 Abs. 1 Nr. 1 VZG,
die dem ZelchenlnLaber die Rechte zum Wlderspruch und gur
Erhebung der Loschungsklage gegeniiber jiingeren Anmeldern
bzw. Zeicheninhabern dann gewéhren, wenn Anmeldung oder
Eintragung sich auf Waren beziehen, die den eingetragenen
Waren gleich oder gleichartig sind. Dasselbe ergibt sich aus
der insoweit gegeniiber § 15 WZG klareren Fassung des § 25
W2G, der das fiir den Inhaber der Ausstattung gegebene Ver-
bietungsrecht in derselben Veise wie fiir den Inhaber eines
Warengeichens regeln will. DaB aber Champégner und Schaum-
wein mindcstens gleichartigé Waren sind, kann nicht zweifel-
haft sein. '

4. Die Rev151on bekédmpft sodann die Annahme des Berufungs-
gerichts, daB die angegrlffene Bezelchnung Napoléon dic Ge-
fahr einer betrieblichen Herkunftsverwechslung mit den un-

ter dem Warenzeichen der Kligerin vertriebenen VWaren be-
griinde. Das Berufungsgericht hat insoweit ausgefiihrt, jenes
Wort bilde innerhalb des Klagezeichens zwar nur einen Be-
gtandteil. Es konne jedoch nichtlallgemeih uhd uneingeschriinkt
angenommen werden, daf den Namen historischer Persitinlichkei-
ten als Warenbezeichnungen keine natiirliche Unterscheidungs-
kraft zukomme. Da das Klagezeichen auBer'dem fraglichen Wort



nur noch warenbeschreibende Angaben und die Firma der Klié-
- gerin enthalte, biete sich dem Verkehr als Warenbezeich-
nung lecdiglich der umstrittene Name an; diesen werde das
Publikum um so eher als Herkunftszeichen der Ware auffas-
sen, als ihm gerade dieser Name als Bezeichnung fiir andere
Erzeugnisse auf dem Gebiet der Weine und Spirituosen durch-
aus geldufig sei. Der Bestandteil»Napoléon sei deshalb mit
dem Landgericht als das Kenn- und Merkwort des Klagezeichens
anzusehen. Da die Beklagte dieses Wort identisch fiir eine
gleichartige Ware verwende und fiir Schaumweine keine ande-
ren als die hier einander gegeniliberstehenden Napoléon-Zei-
chen bekannt geworden seien, bestehe Verwechslungsgefahr.

- Demgegeniiber meint die Revision, das Berufungsgericht
habe nicht beriicksichtigt, daB auf dem Getridnkesektor das
Wort Napoléon fiir die Bezeichnung von Erzeugnissen sehr
vicler Firmen verwendet werde. Hiernach drdnge sich das
' Gegenteil des vom Berufungsgericht gezogenen Schlusses auf,
das Wort sei das Kenn~ und Merkwort des Klagezeichens.

Dieser Angriff kann keinen Erfolg haben. Wie auch die
Revision nicht verkennt, kann die Kennzeichnungskraft ei-
nes Wortes sogarAfﬁr Waren, die einander im zeichenrechtli-
chen Sinne gleichartig sind, verschieden grof sein (BGH GRUR
1962, 195, 196 - Palettenbildzeichen). Aus demn Umstand, daB
das Wort Napoléon "auf dem Getrinkesektor" vielfach benutzt
wird, daB es ferner flir franzdsische Branntweine als Beschaf-
fenheitsangabe gilt (dagegen wiederum fir Wermut als betrieb-
licher Herkunftshinweis, vgl. BGH GRUR 1966, 259 £f - Napo-
léon), muBte das Berufungsgericht daher nicht folgern, daf
es auf dem Gebiete der Schaumweine keine Unterscheidungs-
kraft als betrieblicher Herkunftshinweis besitze. Vor den
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Landgericht war sogar unstreitig gewesen, dafB das Wort
Napoléon innerhalb der IR-Marke Nr. 158 156 - in der es
nicht mehr hervortritt als in der vom Berufungsgericht
herangezogenen jiingeren IR-Marke - das Kenn- und Merk-
wort sei, dem selbstdndige Kennzeichnungskraft zukomme.
Das Deutsche Patentamt hat in dem von der Klidgerin iiber-
reichten Beschlufl vom 17. November 1959 denselben Stand-
punkt eingenommen. Wie schon das erste Urteil, auf das
sich das Berufungsgericht ausdriicklich bezieht, weiter
ausgefihrt hatte, hat auch die Beklagte das “ort Napoléon
auf ihren Flaschenetiketten nach Art einer Marke blick-
fangartig herausgestellt. Diese Art der Verwendung stellt,
da die auf dem betreffenden Warengebiet t&tigen Kaufloute
die Publikumsauffassungen hinsichtlich der Bewertung sol-
cher Angaben im allgemeinen beriicksichtigen, ein zusitz-
liches Beweisanzeichen fiir das Vorhandensein einer ent-
sprechenden Aﬁffassung der angesprochencn Verkehrskreisc
dar. Dafl die Ubrigen Bestandteile des Klagézeichens nicht
oder weniger geeignet sind, auf die betriebliche Herkunft
der Vare hinzuweisen, hat das Berufungsgericht ohne Rechtu-
irrtum angenommen. Angesichts der identischen Verwendung
dcs Bestandteils und der groBen wirtschaftlichen Niéthe der
beiderseitigen Erzeugnissge 148t sich hiernach die Annahme
der Verwechslungsgefahr aus Rechtsgriinden nicht beanstan-
den. . -

5. Die Revision vermift ferner eine Auseinéndersetzung

des Berufungsurteils mit dem Recht der frahzﬁsischen Lie-

' ferfirma der Beklagten, N. Napoléon & Cie, auf Fﬁhrung deo
ecigenen Namens. Sie meint, diesem Unternehmen konne die rcd-
liche Fiilhrung des Familiennamens ihres Griinders nicht
schlechthin verboten werden; das Berufungsgericht habe zu



- 11 -

Unrecht jegliche Priifung dieser ¥rage, fir die franzosi-
sches Recht zugrundezulegen sei, unterlassen.

Dieser Angriff geht anscheinend von der Vorstecllung
aus, miiBte jcdenfalls bei folgerichtiger Durchfithrung dazu
fithren, daB die Beklagte unter Berufung auf entsprcchende
Rechte der franzosischen Lieferfirma ohne Riicksicht auf
fremde verwechselbare Warenzeichen selbst dann zur Verwen-
dung des Namens Napoléon als Warenbezedich-
nung befugt wire, wenn sie diesen Namen im Gebiet der
Bundesrepublik noch nie benutzt hétte. Das ist jedoch nicht
richtig. Es geht im Streitfall gar nichﬁ»darum, ob die Be-
' klagte die F i r m a ihrer Lieferantin oder deren beherr-
schenden Bestandteil namen smi 8 i g auch dann be-
nutzen darf, wenn dadurch die Gefahr einer Verwechslung nit
dem WarenZglchen der Klagerin hervorgerufen wird. Die Be-
klagte will vielmehr das Wort Napoléon nicht firmenmiBig,
sondern warengeichenmdBig, d.h. fiir die Kennzeichnung von
Varen verWenden. Dagegen ist auch der Klageantrag gerich-
tet, und so hat ihn auch das Berufungsgericht zutreffend
verstanden. In diesem eingeschrénkten Sinn ist ferner das
in der Urtellsformel ausgesprochene Verbot aufzufassen. Zu
eincm solchen warenzeichenmiBigen Gebrauch wire dic Beklag-
' te nur dann berechtigt, wenn die Klédgerin mit ihren Viaren-
zeichen einem &lteren Namensrecht der Lieferfirma der Be-
klagten gegeniiberstdnde; denn dann wire der Klégerin dic
'Berufung auf ihr jﬁngeréé Warenzeiehenreéht deshaldb ver-
sagt, weil der Inhaber eines #dlteren Namensrechts auch der
warenzcichenmiéiBigen Verwendung einer jlingeren verwechsel-
baren Bezeichnung auf Grund der §§ 12 BGB, 16 Abs. 1 UWG
entgegentreten kann (Baumbach-Hefermehl, Wettbewerbsrecht,
9. Aufl. Ubersicht 18 vor § 16 UWG m.w. Nachw.). Unter der
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Voraussetzung, daB die Beklagte insoweit die Rechte ihrer
Lieferantin gegenilber der Klidgerin geltend machen kann
(hierzu unten II), konnte die Beklagte sich daher auch mit
cinem #lteren Namensrecht, aber eben nur mit einem Hlteren
Recht, zur Wehr setzen.

Ob das Namensrecht der Lieferantin der Beklagten das
dltere ist, beantwortet sich nun aber nicht nach franzosi-
schem Recht und auch nicht danach, 6b jenes Unternehmen
in Frankredilch gegeniber der Kldgerin die dlte-
ren Rechte besitzt. MaBgebend ist allein, ob die Lieferan-
tin der Beklagten durch Ingebrauchnahme oder auf sonstige
Weise im inldndischen Rechtagebiet ihr Namensrecht friither
als die Kligerin ihr Recht aus der IR-Marke zur Entstehung
gebracht hat. Das ersterc ist nach dem Vortrag der Beklag-
ten friihestens im Jahre 1939 geschehen; auf die aus dicsenm
Tatbestand sich ergebenden Prioritédtsfragen ist aber noch
ngher eiﬁzugehen. Es mag sein, daB unter besonderen Yoraus-
setzungen berucksichtigt werden konnte, daB das spidter aufl
dem inliéndischen Markt erscheinende ausléndische Unterneh-
men nach seinem Heimatrecht die besseren Rechte gegeniiber
seinen hier friiher aufgetretenen gleichfalls auslindischen
Mitbewerber hat; dabei wiirde es sich jedoeh um die Berlick-
sichtigung eines besonderen wettbewerbsrechtlichen Tatbe-
standes handeln. Im Streitfall ist insoweit nichts vorge-
tragen worden.

Darauf, daB auch der rechtméﬁige Benutzer seines Na-
nens das Seine dazu beitragen miiBte, um die Gefahr einer
Verwechslung mit bereits'eingetragenen und benutzten Wa-~
renzeichen nach Moglichkeit auszuschlieBen, braucht hier-
nach nicht mehr eingegangen zu werden.
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II. Das Berufungsgericht prﬁft, ob fiir die Firma N. Na-
poléon & Cie in Marseille auf Grund der von der Beklagten
behaupteten Benutzung‘der Bezeichnung NAPOLEON fiir Schaum-
wein im Jahre 1939 ein der IR-Marke der Kligerin vom Jahre
1946 vorgehendes Recht zur Bezeichnung franzdsischer
Schaumweine im Gebiet der Bundesrepublik entstanden ist.
Als e1n solches vorgehendes Recht zieht es zutreffend ein
aus der Flrmenbezelchnung flleBendes, durch inlédndische
Benutzung bei der. Warenbezeichnung entstandenes Namens-
“recht nach § 12 BGB in Verbindung mit Art. 8 PVU in Be-
tracht. Dabei geht das Berufungsgericht stillschweigend

- davon aus; daB die B e k1l agt e berechtigt sei, die-
_sen'Einwand aus dem Rechte der Firma N. Napoléon & Cie ge-
'genuber dem Warenzeichenrecht der Klégerin geltend zu ma-
chen. Dem ist belzutreten.

1. ; Die Beklagte ist inléndisches Vertriebsunternchmen

' fiir die Schaumweine der Pirma N. Napoléon & Cie. Bei die-
 ger Sachlagé’ist die Béklagte als bereChtigt anzusehen,

"~ das behauptete altere Recht der Firma Napoléon & Cie ein-
'redewelse geltend 2u machen- denn sie ist nur als derje-
nlge angegrlffen, der die Ware der Zelchenlnhaberln mit
deren Warenzclchen vertreibt, erschelnt daher als deren

' Reprasentant in der Zelchenbenutzung. '

2. Hinsichtlich des von der Beklagten fiir das Jahr 1939
behaupteten Vertriebes von Schaumwein der Firma N. HNapo-
léon & Cie in Deutschland trifft das Berufungsgericht die
von der Revision nicht angegriffene Feststellung, da8 dic
umstrittene BeZoichnung sich damals nicht als Herkunfts-
hinweis durchgesetzt habe. Dagegen unterstellt das Beru-
fungsgericht zugunsten der Beklagten, daB die behauptete




Benutzung stattgefunden hat und fithrt dazu aus, es sei
fraglich, ob die Bezeichnung damals auch firmenrechtlich
und nicht nur zeichenmifig gebraucht worden sei. Selbst
-wenn danach in jenem Zeitpunkt fiir die Pirma N. Napoléon
in Deutschland ein Namens- und Firmenrecht entstanden sei,
ktnne nicht auBer Betracht bleiben, daf der Gebrauch nur
von kurzer Dauer gewesen sei und sich daher das Wort Nu-
poléon dem Verkehr nicht nachhaltig habe einprigen und

ihm also auch nicht auf die Dauer im Gedﬁchtnis bleiben
kénnen. Da der Gebrauch des Wortes dann frithestens im
Jahre 1957 wieder aufgenommen worden sei, spréche auch
unter Beriicksichtigung der Kriegs- und Nachkriegsverhidlt-
nisse nichts dafiir, daB8 das Publikum die PFirma Napoléon
bei ihrem neuverlichen Erscheinen auf dem deutschen Markt
wiedererkannt hdtte und ihre nunmehrige Geschéftstidtig-
keit als Fortsetzung der fritheren auffasse. Ein seiner-
zeit in Deutschland etwa entstandenes Namens- oder Firmen-
recht wire also demnichst wieder erloschen und friihestens
im Jahre 1957 neu begriindet worden, so dafB es dem 1946 be-
griindeten Warenzeichenrecht der Klégerin nachgehe.

Die Revision ist der Auffassung, diesc Ausfiihrungen
‘entbehrten jeder tatsichlichen Grundlage und setzten sich
insbesondere nicht mit dem Vortrag dér Beklagten auseinan-
der, wonach unmittelbar nach dem Krlege Lleferungen der
Pirma Napoléon & Cie in das Saarland und selt 1957 in das
gesamte Bundesgeblet erfolgt seien.

“Auch dlesen Angriffen der Rev181on muB im Ergebnis der
Erfolg versagt bleiben. ' '

a) Nach Art. 8 PVU (Pariser Verbandsﬁbereinkunft von
20. Mérz 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums, Lon-
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doner Fassung, RGBLl 1937 II S. 583) soll der Handelsnanme
in allen Verbandslédndern, ohne Verpflichtung zur Hinterle-
gung oder'Eintragung; geschiitzt werden, gleichviel, ob er
den Teil einer Fabrik- oder Handelsmarke bildet oder nicht,
Die franzosische Lieferantin der Beklagten genief3t danach
in Deutschland denselben Namensschutz wie ein inléndisches
Unternchmen. Dieser Schutz setzt bei einer Bezelchnung, die
- von Haus aus individualisierende Kennzeichnungskraft be-
~sitzt, nur voraus, daB der Name im Inland in Gebrauch ge-
nommen worden ist (BGH GRUR 1966, 267, 269 — White Horse),
und zwar in einer‘Weise, die auf den Beginn der dauernden
vwirtschaftlichen‘Betétigung im Inland schlieBen 1&8t. Da-
gegen ist nicht erforderlich, dag dér}ausléndische Name so
weit in den inlandischen Verkehr eingedrungen ist, dafl er
in den beteiligten Verkehrskreisen schon eine gewisse Aner-
kennung als Hinweis auf das ausldndische Unternehmen gefun-
den hat. Der Zeitpunkt der inlandischen Ingebrauchnahﬂc be-
stimmt auch den Zeltrang des Namensrechts ‘des ausliundischen
Unternchmens (BGH aal). '

Da das Berufungsgericht unterstellt, daB das Vort

- Napoléon im Jahre 1939 vom inlindischen Publikum als na-

- mensméBiger Hinweis auf das Unternehmen der franzdsischen
-hieferantin aufgefaBt worden ist, muB hlernach in der Re-
visionsinstanz davon ausgegangen werden, daB dieses Vort
damals nach der nicht féstgestellten Art seiner Verwendung
individualisierende Kennzeichnungskraff'besaB und dafBl da-
mit Namensschutz fir jenes Unternehmen e n t s t anden
ist.

b) Die weitere Frage aber, ob dieser Namensschutz spiter
erloschen ist, muB mit dem Berufungsgericht bejaht
werden. Ein Namensrecht, das - wie im vorliegenden Fall -
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durch tatsiichliche Ingebrauchnahme im Geschidftsverkehr
entstanden ist, kann spidter entstehenden Warengeichen-
rechten nicht auf unbegrenzte Zeit entgegengehalten wer-
den; wenn der Gebrauch des Namens zur Z2eit der Entstehung
der spidteren Warenzeichenrechte nicht fortgedauert hattc.
Bei der Benutzung durch ein inléndisches Unternehmen hort
das Namensrccht, soweit es auf der Inbenutzungnahme beruht,
jedenfalls durch endgiiltige Einstellung der Benutzung auf.
Wann die Einstellung einer Benutzung eine endgiltige ist,
vermag der beteiligte Rechtsverkehr allerdings nur schwer
zu erkennen; er muB sich in erster Linie an #uBere Gege—
‘benheiten halten konnen. Fiir die Frage, ob eine U n t e r-
brechung der Benutzung als eine Binstellung aufzu-
fassen ist, oder ob sie noch als voriibergehend und deshalb
der Schutz nach §§ 12 BGB, 16 Abs. 1 UWG als fortdauernd
anzusehen ist, kommt es nach anerkannter Rechtsprechung

vor allem darauf an, wie lange, in welchem Umfange und un-
ter welchen Verhiéiltnissen die Kennzeichnung vorher verwen-
det worden war und wie stark sie sich deshalb dem Verkchr
eingepridgt hatte (BGH GRUR 1959, 541, 543 - NuBknacker).
Bei Auslandsunternchmen ist insoweit selbstverstindlich
nicht ihre geachdéiftliche Betédtigung im Ausland, sondern
dic im Inland maBgebend. Das mufl grundsétzlich auch dann
gclten, wenn eine geschéftliche BetHtigung des auslindischen
Unternehmens im Inland durch Krieg oder Bewirtschaftungsbe-
stimmungen fur léngere Zeit unmdglich wird, wenngleich in
cinem gsolchen Falle zu beriicksichtigen ist, daB die Hitbe-
werber jedenfalls bei wertvollen Bezeichnungen eher damit
rechnen miissen, daB die Einstellung der Benutzung nur eine
voriibergehende sein wird.
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Die im Jahre 1957 erfolgte Fortsetzung des Zeichen-
gebrauchs kann die Unterbrechung seit 1939 nicht als eine
nur vorilbergehende erscheinen lassen. Ohne Rechtsirrtunm
konnte das Berufungsgericht in tatsichlicher Hinsicht an-
nehmen, daB im Jahre 1957 jede Erinnerung an den Zeichen-
gebrauch aus dem Jahre 1939 geschwunden war. Auch diec son-
stigen objektiven Umstiénde lassen es nicht gercchtfertigt
erscheinen, den“Zéitrang des Jahres 1939 zugunsten der Be-
klagten zugrundezulegen. Im Grunde hidngt die Beachtung ei-
nes Rechtes, das seine Entstehung tatsdchlichem Gebrauch
verdankt, weitgehend von der Fortsetzung des Gebrauchs ab.
Auch kann dem inléndischen Rechtsverkehr nicht zugenmutet
werden, sich auf die Beachtung derartiger, nicht aus Offent
lichen Registern ersichtlicher Rechte einzurichten, sofem
sie ldngere Zeit hindurch nicht mehr benutzt werden. Je be-
kannter eine Kennzeichnung durch ihren Gebrauch geworden
war, desto eher kann allerdings dem Verkehr zugemutet wer-
" den, mit einer Wiederaufnahme des Gebrauchs zu rechnen.
Die Fristen fiir die Fortsetzung eines unterbrochenen Kenn-
‘zeichengebrauchs diirfen aber nicht zu weit bemessen werden
‘Da filr die Bemessung der Frist im BEinzelfall der Grad der
durch den vor der Unterbrechung liegenden Gebrauch begriin-
deten Bekanntheit wesentlich ins Gewicht fi#llt, kann es
nicht als rechtsfehlerhaft bezeichnet werden, wenn das Be-
rufungsgericht im vorliegenden Fall eine Anknilpfung an den
‘fritheren Kennzeichengebrauch verneint hat.

c) Das Vorbringén der Beklagten iiber eine Benutzung der
angegriffenen Warenbezeichnung im Saarland ist zu unsub-

stantiiert, um hieraus etwas fiir die Aufrechterhaltung des
Namensschutzes herzuleiten. Dies gilt sowohl in zeitlicher
Beziehung als auch hinsichtlich der Art des Gebrauchs des
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Firmennamens bzw. des hier angegriffenen Bestandteils so-
wie der Art der Waren, die im Sagarland unter der Firma des
franzdsischen Herstellerunternehmens vertrieben worden sein
sollen. Insoweit fdllt insbesondere auf, daB die Beklagte
Unsédtze an Schaumwein nur fiir die Zeit ab 1959 substantiiert
angegeben hat. Es bedarf deshalb keiner Stcllungnahme zu

der unter den Parteien streitigen Frage, ob eine Benutzung
im Saarlind wdhrend der hier in Betracht kommenden Zeit vor
der Eingiiederung des Saarlandes :;als eine inléndische Be-

nutzung anzusehen wére.

III. Den von der Beklagten erhobenen Einwand der V e r -
wirkung hat das Berufungsgericht deshalb fiir unbe-
griindet erachtet, weil die von der Beklagten behaupteten
Inlandsumsiéitze (1959 = 240 1; 1960 = 9000 1, 1961 = 25070 1;
1962 = 211 302 1; 1963 = 249 562 1) erst im Jahre 1962 h#t-
ten auffallen kdnnen. '

Die Revision kann demgegeniiber nicht mit Erfolg gel-
tend machen, es sel hierbei rechtsirrtiimlich auf den Zeit-
punkt abgestellt worden, in dem der Verletzte Kenntnis von
der Benutzung erhalten habe; das Berufungsgericht stellt
nicht auf die Kenntnis der Kl&gerin, sondérh darauf ab, dafB
sic diese Kenntnis nicht friiher erlangen konnte, was die
Folgerung rechtfertigt, daB die Beklagte aufgrund des Still-
schweigens der Kligerin wihrend dieses Zeitraums nicht auf
eine Duldung des Zeichengebrauchs schlieBen konnte. Bei
dem geringen Umsatz, den dié’Beklagte fir die ersten Jahre
behauptet, und angesichts des Umstandes, daB die XKliigerin
ihre IR-~-HMarke nach dem vom Berufungsgericht als unstreitig
festgestellten Sachverhalt benutzt, kann diese Wirdigung
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aus Rechtsgriinden nicht beanstandet werden. Jedenfalls
waren danach die Rechte der Klégerin nicht bis zum 4. Ok~
tober 1962, dem Tage des fbmahnungsschreibens der Kligerin,
verwirkt, und der weitere Zeitablauf bis zur alsbald er-
hobenen Klage (5. Mirz 1963) kenn nicht mehr zugunsten
einer Verwirkung herangezogen werden (BGH GRUR 1963, 478,
480 - Bleiarbeiter). '

IV. Die Revision riigt endlich, das Berufungsurteil sei
nicht mit Griinden versehen, soweit es der Beklagten ver-
biete, die Verpackung oder Uuhiillung von Schaumweinen

mit der“Kennzeichnung'NAPOLﬁON zu versehen. Sie verweist
‘insQweit auf die Berufungsbegriindung, in der die Beklag—
te erstmals geltend gemacht hatte, sie sei reine Import-
firma, so dafl insoweit jede Begehungs« oder Wiederholungs-
gefahr fehlec.

Es ist jedoch nicht notwendig, die Sache dieserhalbdb

" an das Berufungsgericht zurfickzuverweisen. Wie die Kli-
gerin in ihrer Erwiderung auf das Vorbringen der Beklag-

" ten betonte, hat diese zZun#chst uneingeschrénkt die Ab-
weisung der Klage beantragt. l,ie hat auch in der Beru-
fungsinstanz nicht etwa von sich aus die Unterlassung des
"Versehens! der Ware mit dem umstrittenen Zeichen unter
Vertragsstrafversprechen angeboten, obwohl, wie dic K1d-
-gerin zutreffend weiter geltend machte, fur einen AuBen-
stehenden gar nicht erkennbar wdre, ob die Beklagte oder
ihre guslédndische Lieferfirma die Etikettenianbringt und
jedenfalls jederzeit die Rollen so verteilt werden konnen,
daBl erst die Beklagte als Importfirma'die ¥Plaschen mit den
entsprechenden Etiketten versieht. Bei dieser besonderen
Sachlagc ist es nicht zu beanstanden, daB das Berufungsge-
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richt angenommen hat, daf ein berechtigtes Interesse der
Klidgerin bestehe, der Beklagten auch diese Form der Be-
nutzung ihres Warenzeichens zu untersagen.

V. Da die angefochtene Entscheidung auch hinsichtlich
des Auskunfts- und Schadensersatzanspruchs rechtsfehler-
frei begriindet ist, muBte nach alledem die Revision der
Beklagten mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurilick-
gewiesen werden. »

Dr. Kriiger-Nieland dJungbluth Pehle

Dr. MGsl Dr. Simon
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