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BGB § 826 A, Gd; UWG § 1
Siroscet

Ein ausléndisches Unternehmen, das im Inland durch Lizcnz-
einrdunmung cin patentrechtlich geschiitztes Verfahren unter
einer Bezeichnung einfithren will, dic in der Fachweli be-
reits bekannt geworden ist und die ihm im Heimatland als
Warcnzcichen geschiitzt ist, kann gegeniiber einer von cincm
Dritten in Kemnitnis dieses Sachverhaltes im Inland vorge-
nommenen Anmeldung dcrseclben Bezoichnung als Warenzeichen
den Schutz aus § 826 BGB geltend machen, wenn die Anmcl-
dung in der Absicht geschehen ist, das auslidndische Unter-
nehmen durch dic storende Wirkung der Anmeldung zu einer
bestimmten, den Interessen des Anmelders dienenden Auswer—
tung des geschiltzten Verfahrens zu veranlassen. Eine Schii-
digung des ausléndischen Unternehmens durch Erschwerung
der Auswertung seiner Erfindung ist.auch dann gegeben,
wenn cs kostenlose ILizenzen zu vergeben beabsichtigt und
abel im Intercsse dritter Unternchmen handelt.

R N

BGH, Urt. v. 11. November 1966 - Ib ZR 91/64 - 01.G Diigsecldor?
| | IG Dusseldorf

QQ(P

-



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

-

lIb ZR 91[64 - | URTEIL | - -~ Verkiindet am

11. November 1966
Zug, Justizange-
stellter
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Der Ib-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf dic
miindliche Verhandlung vom 11. November 1966 unter Mitwir-
kung der Senatsprésidentin Dr. Kriiger-Nieland und der
~ Bundesrichter Pehle, Dr. Sprenkmann, Dr. Mssl und ALff

fiir Recht erkamnt:

~ Die Reviaion'gegen-das Urteii-des 2, Zivilsenats
des Oberlandesgerichts Diisseldorf vom 21. April
1964 wird auf Kosten der Beklagten guriickgewiesen.

VYon Rechta wegen

Tatbestand:' .

o -

Die Klégerin ist eine durch australisches Gesetz vom

25, Mirz 1949 gegriindete juristische Person mit dem Sitz
- in vgID. Artikel 8 des genannten Gesetzes verleiht

" der Kldgerin die Pshigkeit, Vermdgenswerte zu erwerben

- und zu verHuSern, zu klagen und verklagt zu werden. Als
' Aufgabe ist der Klagerin im Gesetz (Art 9) u.a. die
Durchfuhrung wiasenschaftlicher FcrschungenAZur Forderung

" - dér australischen Industrien’ zuSeW1359n~ Nach Art. 27 des

Gesetzes sollen insbesondere a11e Erfinﬁungen, die durch
Beamte oﬁer Angestellte’ im Rahmen ihrer Q&tigkeit fiir dle

f.Klagerin gemacht werden, Eigentum der Kl&gerin sein und

~ von ‘ihr unter bestimmten Bedingungen auagewertet werden
- konnen. | S :

-Die Klégerln hat unter maBgeblicher Mitarbeit eines
pr. T ein Verfahren zur Erzielung dauerhafter Biigel-
falten und Plissierungen in Wbllerzeugnissen entwickelt
‘und fir dieses Verfahren in zahlreichen Staaten, auch in
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~der Bundesrepubllk ‘Peutschland, Patente angemeldet le—
sen Schutz auch zum Teil schon ‘erwirkt. Das Verfahren
wird als "Siroset"-Verfahren bezeichnet. Dicser Ausdruck
ist abgeleitét aus den Anfangsbuchstaben S I R O der in
dem Namen der Kldgerin enthaltenen ﬁéuptwﬁrter sowie aus
dem daran gehingten englischen Wbrt set. Technlscheu diel
des Verfahrens ist es, durch Behandlung mit einem Ammo-
nlumsalz der schwefelhaltlgen Thloglykolsaure fcrtlgen
sind9 gegenuber der Eanlrkung von Feuchtlgkelt mogllchut
die gleiche Form- und Faltenbestandlgkelt Zu verleihen,
wie Kleidungs stiicken aus- synthetlscher Faser. Mlttelboxcu
Ziel ist die allgemelne Forderung'des Wollabsatzesg dic
Australlen als hauptsachllchem Herstellerland zugute kon-
men mufB. il ' i) '

 Das Wort Siroset hat die Kligerin am 27, November 1957
in Australien und im Iaufe des Jahres 1958 in zahlreichen
andcren Staoten als Warenzeich e n angemeldqt
baw. elntragen lassen., . Lol

In November 1957 1egte Dr._LIIII' das Slroset~Verfah—
- ren im Rahmen eines Vortrages im' Deutschen Wollfcrschungs—
institut in Aachen dar, woriiber die Eachpresse berlchtetco
Uber die Absichten hinsichtlich der w1rtschaft11chen Aus-
wertung duferte Dr. LR, dad das Verfahren m_ogllchst
unfassend von allen geeigneten Textilbetriebén.im Vege
cilner kostenlosen ILizenz angewandt werden‘s911e; Der Be-
klagte zu 2 - Tuchfabrikant - gewann Intereése an einecr
industriellen: Auswertung des Verfahrens in Deutschland,
sprach dariiber mit dem Leiter des Deutschen Wollforschungs-
_instituts, Professor Z&M, und suchte am 9. Dezember 1957
Dr. 1AM in Paris auf, um-ihn davon zu ilberzeugen, dal

i
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‘die Auswertung des Verfahrens in Gestalt eines A11le¢in~ |
_vertriebsrechts hinsichtlieh eines Markenartikels wirt-
.schaftlich richtiger sei.

Am 7. Januar - 1958 holte der Beklagte zu 2 wegen dcr
Erwirkung eines inléndisehen Warenzeiehenschutzes fiir
die Bezeichnung Siroset patentanwaltlichen Rat ein. Mit
‘Schreiben vom 15. Januar an Dr. L@ wiederholte der
Beklagte zu 2 seine in Paris unterbreiteten Vbrschlage
rund bat, mit den maSgebenden Bérren der Klégerin die ge-
~ gebenen Anregungen zu ﬁberlegen und ihm" gegebenenfalls die
Allelnlizenz fir die Bundesrepublik oder fur Europa ein-
zurdumen. Dr. I- erwiderte ‘am’ 22, ‘Januar kurz, er wer-
de die Angelegenhelt vor die,Executive der Klégerin brin-
gen und den. Beklagten'spéterlﬁber'das’Ergebnis unterrich-
- ten. Eine Besprechung vom 23. Januar 1958 zwxschen dem
Beklagten und seinen Patentanwﬁlten fﬁhrte zZu elner am
-ff29 Januar 1958 vorgenommencn Anmeldung des’ Wbrtzelchens
 "Siroset" zugunsten des Beklagten fUr Appreturmittel, ném--

lich Mittel zur Herstellung von bestandigen Falten in Woll-

textilien, Wollgeweben, Vollstrickwéren und in Wirkwaren.
 Nach Bekanntmachung dieser knmeldung erheb die thgerln )
wlderspruch = -

Ezne cigene Anmeldung des Zeichens SI—RO—SDT nahm .
die Klagerin erst am 5, /5 Augnst 1958 vor. Im Frﬁhaahr
1960 hat das Internatienale Wollsekretariat eine ‘Waren~

- zoichen-Gemeinschaft Wolle e. V.,gegrﬁndet Diese hat im
Einvernehmen mit der Kldgerin das W rt "siroset" in ver-
schiedenem Sehriftbild am 5. Juli'und 16. ‘September 1960
als verbanﬁszelchen angemeldet Die Hitglxeder dieses Ver-

'7eins henutzen dxese Zeichen entsprechend den getroffenen

' Vereinbarungen.




-5 -

Die Beklogten - am 10. Juni 1960 lieB der Beklagte
zu 2 seinc Anmeldung auf die Beklagte zu 1, deren Kom-
Plementér er ist, umschreiben -~ haben das Zeichen Sirosct
bislang nicht benutzt, sich aber auch geveigert, die An-
~meldung zuriickzunehmen, wenn ihnen nicht ein Abgeltungs-
betrag von 3.500 DM, spiter herabgesetzt auf 1.500 DII,
gezahlt werde. o T '

Die Klagerln verlangt mlt der vorliegenden Klage von
~den Beklagten die Zuriicknahme der Warenzelchenanmeldung
G -/‘Wz "Siroset" durch die Beklagte zu 1, auBerden
die Feststellung, daB die Beklagten gesamtschuldnerlsch
zum Schadensersatz verpfllchtet seien.

Dle Beklagten haben Abweisung der Klage beantragt
und geltend gemacht die Klagerin gei nicht partel- und
%prozerahlg, gehe ubrigens mlt ihrem Prozeabegehren auch
-iUber ihre satzungsgemaBen Zwecke ‘hinaus. Ein.Vermogens—
schaden konne ihr nicht entstanden sein oder entstehen°
Dle Zeichenanmeldung durch. den Beklagten zn 2, der seit
_der Ubertragung des Rechts aus der Anmeldung nicht mehr
.passlvlegltlmlert sei babe dem Interesse der Klégerin
gedient; deren Weigerung, die geforderten Auslagen zu
ersetzen, sei unberechtigt

Das Landgerlcht hat - unter Abwelsung der weiter~
 gehenden Klage gegen den Beklagten zu 2 - dahin erkannt:

I. Die Beklagte zZu 1) wlrd verurteilt,,'
gegeniiber dem Deutschen Patentamt in Munchen zu
erkléren, daB,s;c_d;e unterldem_Aktenzeichén
G W /WR Vz bekanntgemachte Warenzeichenanmel-
dung "SIROSET" vom 29. Januar 1958 zuriicknchme.

s
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II. Es wird festgestellt, daB die Beklagten ver-
pflichtet sind,

1. die Beklagte zu 1) als Gesamtschuldnerin mit
- dem Beklagten zu 2) der Kl#gerin allen Scha-
den zu ersetgzen, der dieser durch die An-
meldung des Zeichens "SIROSET" gum Waren-
geichen (Aktengeichen G WHER/WB Wz) seit dem

- 10. Juni 1960 entstanden ist und noch ent-
stehen wird, S

2. der Beklagte zu 29, der Kldgerin allen Scha-
den zu ersetszen, der dieser durch dic Anmel-
dung. des Zeichens."SIROSET" zum,Warenzelchen
(ktenzeichen G WD/ Wz) entstanden ist
und noch. entstehen wird, und - zwar ‘den nach
dem 10.. Juni 1960 entstandenen und noch ent-

_8tehenden Schaden als Geeamtschuldner mlt
der. Beklagten LA} 1) B

Dle éagegen von den Beklagten erhobene Berufung ist
zuruckgewiesen worden; Mit der vom Berufungegerlcht vegen
grundsatzlicher Bedeutung entscheidungserheblicher Rechts—

:‘;fragen,zugelassenen Revision verfolgen die Beklagten ihren

_-Antrag auf ‘volle Abweisung ﬁer Klage uelter, die Klagerln
 bittet. wm.Zurﬁckweisung der Reviaion. 5 oy : .

) Entacheidungsgrﬂnde -

N o Q—————--—

I.’1 Das Berufungsgericht atellt fest, der Beklag+e |

'zu 2) habe sich durch die Anmeldung des Wortzelchens Siro-
set auf seinén 'Namen bewuBt eine weaentliche Voraussetzung
des von' 1hm angestrebten Alleinvertriebsrechts hinsicht-

lich des 31roset—Verfahrens varschafft' seln Vorgehen habe

o



den Zwec& gehabt der Klagerln gegenﬁbér eine gunstlgere
: Vcrhandlung3p031tlon zu gew1nnen. Dleses Verhalten ver-
stoBe, wenn nicht sogar —TW1e das Landgerlcht angenom~
 men hatte - gegen § 826 ; “Jedenfalls gegen
:“; die Treue~ und Sorgfalt 1 der Beklagte als -
7  Verhgndlungspartner der Klagerl -gegenuber_ééhul&ete,:p
dle Zelchenanmgldung sei’ er»enn“ r heﬁiInteiﬁssen der :
Klagerln zuwldergelaufen, di' T e

,,2.,D1e Rev1sion ist der;Melnung, durch;dle_angegrlf—
fene Zelchenanmeldung habe der Klagerln eLn Schaden im
Rechtssinne nicht zugefiigh- werden konnen' dea:alb entfalle
~auch dem Grunde nach ein VerstoB gegen § 276 BGB unter den
G631chtupunkt des Verschuldens bel Vertragsverhandlungcn.
Im elnzelnen brlngt dlé ReY1sion.vor, el

a) der Wlderopruch der Klagerln gegen dle Zelchenan-
meldung sei da dle Klagerln.niqht Inhaberin der Rechite
- aus elner alteren Anmeldung sel;mohne Jede Berechtlgung
. erhoben worden, dle mlt 1hm verbunﬁenen Kosten utellton

" daher kelnen adaquat verursachten Schaden dar,

o’




b) 'auch‘ dlermt dem VO

ew#hre.,

htlichen Schut"es
-Fe‘ststellungen R
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dariiber enthdlt, ob die fiir ein Verfahren verwendete
Bezeichnung Siroset zugleich als Bestandteil des Namens
der Kligerin herausgestellt worden ist, oder ob dic Ver-

© - wendung eines Warenzeichens Siroset durch die Beklagten

‘die Gefahr einer Verwechslung mit e€inem zur namensmiéfigen
Kennzeichnung des Unternehmens der Kliégerin gecigneten
Bestandtcil ihres vollsténdigen Namens begriinden kénnte,
muB dicse Frage fiir die Revisionsinstanz auf sich be- '
ruhen.

2. Nach dem festgestellten Sachverhalt ist aller-
dings ferner zweifelhaft, ob das Berufungsgericht mit
Rechi éngenommen hat, den Beklagten zu 2 hétten auf Grund
- von Vertragsverhandlungen gesteigerte Rechtspflichten
getroffen, die cine Anmeldung der Bezeichnung Siroset
zum Warenzcichenregister als Verstof gegen Treue-~ oder
- Obhutspflichten erscheinen lassen wiirde (§ 276 BGB). Frag-
lich ist schon, ob bercits Vertragéverhandlungén vor-
“gelegén haben, welche zu einem Vertrauen dér Klégerin in
das Verhalten des Beklagten'gefﬁhbt und deshalb die Grund-
lage derartiger Pflichten hétten bilden kﬁnneh, oder ob
‘es'sich nur um einen erfolglosen Versuch des Beklagtcn
gehandelt hat, zu. Vertragsverhandlungen mit vertretungg—
"berechtlgten Organen der Kl#gerin zu gelangen, ein Ver-
“such, bei dem der ersichtlich nicht zu’ Verhandlungen be-
vollméchtigte Dr. I nur als eine Art Bote der Fr-
kldrungen des Beklagten aufgetreten whre. Wie das Beru-
fungsgericht feststellt, hatte Dr. IQJP bei dem Besuch
des Beklagten in Paris sich demit begntigt, die Vorschlii-
ge desnﬁéklagten anzuhdren. Ein in diesem Stadlum atecken
geblicbener einseitiger Versuch, Vertragsverhandlungen
anzubahnen, wiirde jedenfalls nicht ohne weiteres die
rechtliche Grundlage éiner vertragsdhnlichen Haftung
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bilden und daher nicht ein Verhalten als Pflichtverlet-
zung gegeniiber der Klédgerin erscheinen lassen konnen,
das ohne diesen Versuch als rechtmidfig gelten miBte.

Eine Aufkl&rung des Tatbestandes nach diesexr Rich-
tung ist jedoch nicht erforderlich, da das die Rechtswid-
rigkeit der Zeichenanmeldung durch den Beklagten be-
griindende Moment nicht erst in der Anbahnung von Vertrags-
verhandlungen mit der Kl#gerin liegt. Das ergibt sich
schon aus der Erwigung, daB das Verhalten des Beklagten
rechtlich nicht anders zu beurteilen sein kann, wenn man
von dem Versuch, zu Vertragsverhandlungen zu gelangen,
absieht und unterstellt, der Beklagte hidtte nach Kennt-
'nisnobme von dem 8ffentlichen Vortrag des Dr. IR in
der vom Berufungsgericht festgestellten, noch nidher zu
ertrternden Absicht zuniichst das Warenseichen Siroset
~ fiir gich angemeldet und er 34 d a nn Vertragsver-
handlungen mit der Kldgerin aufgenommen.

3. Der Beklagte zu 2 war zwar unter rein warenzeichen-
rechtlichen Gesichtspunkten nicht gehindert, zur Eintra-
gung in das dufiir bestimmte Register ein Warenszeichen an-
zumelden, das bis dahin nur in: einem -aunslindischen Stoat
als Warenzeichen der Klﬁgerln eingetragen war., Dleser Be-
fugnis hédtte es nach dem deutschen Warenzelchenrecht auch
nicht entgegengestanden, wenn daa<angemeldete Zeichen be-

reits vor der Anmeldung vnn Dritten im Inland -~ ohne Eln—_,: |

'-tragung in.. Uarenzelchenregister - als ﬂarenbezelchnung
benutzt worden wire, sofern diese Benutzung nicht zu einer
Verkehrsgeltung im Sinne des § 25 WZG gefihrt hatte. Auch
zugunsteh einer Vorbenutzung im Ausland kénn}warenzeichen~
rechtlich selbst dann nichte anderes gelten, wenn das im
‘Augland eingctragene Warenzeichen im Gebiet der Bundes-
republik Deutschland in Benutzung genommen worden ist,.



- 11 =

ohne daB cin im Inland wirksamer formlicher Zeichenschutgz
ervorben wurde., Eg ist jedoch schon in der Rechitsprechung
des Reichsgerichts im Verhdltnis zwischen dem Inhaber

des eingectragenen Warenzcichens und dem Vorbenutzer an-
erkannt worden, daB ein durch die Benutzung als Waren-—
bezeichnung geschaffencer tatsdchlicher Zustand Anspruch
auf Schutz vor dem aus dem eingetragenen Warenzeichen
hergeleiteten Verbictungsrecht haben k a n n, und daR
insbesondere ein Zeichen, das mit einer auf Grund der

§§ 1 UWG. 826 BGB oder unter sonstigen rechtlichen Ge-
gichtspunkten zu mifbilligenden Ziclsetzung erworben wor-
den ist, dem Unterlassungs— und Loschungsanspruch des Vor-
benutzers ausgesetzt sein kann (RG Mu¥W XXVI, 287, 290 -
Kneipp-Bild; MuV XXX, 567, 569 - Brinkmanns Stolz). Der
Bundesgerichtshof hat diese Rechtsprechung fortgesectzt
(BGH GRUR 1961, 413, 416 - Dolex; 1962, 522, 524 ~ Ribana;
Urteil des erkennenden Senats vom 23. Mdrz 1966, Ib ZR
120/63%, Modess zum Abdruck in der Entscheldungssammlung
bestimmt). g

Der vorliegende Streitfall weist demgegentiber aller-
dings den Unterschied auf, daB das angemcldete Zeichen
inm Zeitpunkt der angegriffenen Anmeldung im Inland noch
nicht als Warcenbezeichnung benutzt worden war; hier lag
gu dicsem Zeitpunkt lediglich die in einem 8ffentlichen
Fachvortrag bekanntgemachte Absicht der Xlégerin vor, dic
Bezoiéhnung Siroset fir ein patentrechtlich geschiitztos
Verfahren im Inland zu benutzen bzw. durch Dritte benutzen
zu lassen. Entgegen der Aflsicht der Revision schlieBt dic-
ser Unterschied jedoch cin Vorgechen der Kligerin gegen diec
angcgﬂlffcne Zeichenanmeldung des Beklagten zu 2 unter
anderen als warenzeichenrechtlichen Gesichitspunkten nicht
aus; namentlich spieclt cs unter diesen Gesichtspunkten
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l:eine entscheidende Rolle,..ob die Kligerin, etwa weil

sie iiber einen eigenen Geschiiftsbetriceb nicht verfiigte,
fiir die fragliche Bezeichnung im Gebiet dexr Bundesre-
nublik Dzutschland celber den Schutz eines cingetragenen
Yarcenzeichens nicht hitte erlangen konnen. Entscheidend

ist allein, ob in der angegrifferen Anmeldung ein gegen diec
Klégerin gerichteter Verstos insbesondere gegen § 1 UWG
oder § 826 BGB zu erblicken ist, der ihr das Recht gibt,

1m Wege des Schadensersatzes (§ 249 BGB) die Zuriicknahme
der Anmeldung zu fordern.

Die blofle Kenntnis des Beklagten Zn 2 von der Be-

- nutzmungsabsicht der Klégerin reicht allerdzngs zZur Be—
jahung cines Sittenverstofes ebensowenxg aus, wie in den
bisher entschiedenen Fllen der Anmeldung eines im Inland
vorbenutziten Zeichens die Kenntnis von der Vorbemmtzung. . ..
¥on erhéblrcherer Bedeutung ist es dagegen, wenn die Anmel-
dung in der Absicht vorgenommen w1rd, dem Dritten den
Gebrauch ‘der Bezeichnung zu sperren. Es kommt indessen
stets auf die gesamton Umsténde des jJeweiligen Falles on..
In den melsten bisher entschiedenen Fdllen bildete das
3es’ehen elnes s0g. schutzwﬁrdigen Besitzetendes: des Vor-
"benutzers den fiir sich allein allerdinga noch nicht aus-

‘ relchenden Ansatzpunkt fir einen ‘derartigen deliktlschen
Schutz; ein solcher inl#éndischer Besitzszand ist Jedoch
nlcht der elnglge insoweit 1n Betracht kommende besonde~
re Umstand. - ' ‘

_ 4. Im vorliegenden Streitfall ist nach dem festge-.
stellten Sach- und Streitstand das Folgende entscheidend:

Dem Verfahren, fiur das dieuxlégerin.Patentschutz be-
 saBl, wurde nicht nur von den Parteien, sondern innerhalb
der Fachwelt cine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung
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beigemessen; es wurdc in der Fachwelt als Siroset~Ver-
fahren bezeichnet. Man kann mindestens sagen, dag es in
Begriff war, unter dieser Bezeichnung den beteiligten
Fachkreisen als etwas wirtschaftlich Bedeutungsvollcs
bekannt zu werden, als der Beklagte zu 2 in Kenntnis

- dieses Sachverhalts sich anschickte, das Wortzcichen
Siroset fiir Appreturmittel des in Frage kommenden Anwen-
dungsbercichs fiir sich anzumelden. Der Beklagte zu 2
"hatte im Zeitpunkt der Anmeldung kéinen cigenen Geschiftg-
betrieb; daran fehlt es auch weiterhin. Er war deshalb
nicht bercchtigt, das Zeichen aﬁf:seinen Namen anzumcl-~
den. Nach der nicht angegriffenen Feststellung des Be-
rufungsgerichts hat er die Anmeldung nicht im Interesse
der Kligerin, sondern nur zu dem Zweck vorgenommen, bei
den von ibm beabsichtigten Vertragsverhandlungen mit der
Kldgerin dieser-gegeniiber eine giinstige Position zu haben;
er hat das Zeichen, da es zu erfolgreichen Vertragsver-

. handlungen nicht gékommen ist, auch nicht benutzt.

Ca) Diesé Umstidnde in ihrer Zusammenfassung rccht-
fertigen die Annahme, daB der Beklagte zu 2 durch die
Zeichenanmeldung gegen § 826 BGB verstoBSen hat - fiir
dic Anwendung des § 1 UWG rcichen die vom Berufungsge-
‘richt getroffenen'chtstellungg? dagegen nicht aus..—,

Auch, wenn die Kl#gerin mangels eigenen Geschifts-
betriebes rechilich nicht in der Lage gewesen sein soll-
te, fiir sich selbst in der Bundesrepublik Deutschland
Wercnzeichenschutz zu- begriinden, war sic nicht gehindcrt,
gegeniber Dritten, die das Siroset-Verfahren mit ihrem
Iinversténdnis anwenden wollten, die Ertcilung der pa-
tentrechtlichen Erlaubnis von der Benutzung der Bezcich-
nung Siroset-Verfahren abhingig zu machen, unter der
dicscs Verfahren in den beteiligten Fachkreisen bekannt
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geworden war, Im Hinblick auf den patentrcchtlichen Schutz
barg jede Benutzung der Bezeichnung Siroset fiir die in '
der Zeichenanmeldung des Beklagten zu 2 auigefiihrten
Appreturmlttel die Gefahr einer Irrefuhrung der betei-
ligten Kreise, falls es sich hierbei nicht um die fiir

das Verfahren_der Kldgerin erforderlichen Mittel handelte,
zu deren Herstellung und Vertrieb aber infolge des Patent-
schutzes die Genehmigung der Klégerin notwendig war. Aus
der geschilderten Lage ergeb sich, das die Kl#gerin dic
Verwendung der Bezeichnung Siroset fﬁr das ihr geschiitzte
Verfahren oder die dazu notwendigen Appreturmittel da-
durch sicherstellen konnte, da8 sie die Erteilung patent-~
rechtlicher Ligenzen von der Beachtung derjenigen Benut-
zungsregelung abhingig machte, die flir die Bezeichnung
Siroset als gweckdienlich eracheinénﬁmuﬁte'(vgl. den
hnlich liegenden Fall BGH GRUR 1960, 144, 145 - Bambi).
Die vom Berufungsgericht festgestellte Absicht des Be-~
klagten gu 2 glng daher im Ergebnis darauf, die Klagerin
in derjenigen Ausuertung ihrer patentrechxlichen Befug-~
nisse, die sié¢ in denm offentlichen Yortrag im November
1957 als beabsichtigt hatte darlegen lassen, zu behindern
und sie etatt dessen unter Ausnutzung der durch die An-
meldung des Warenzeichens erworbenen formalen Rechtostel-

- lung zu- eineém anderen, den- Interessen des Beklagten dic~

nenden VDrgehen 2u veranlassen. Darln 1iegt ‘ein MiBSbrauch
'dleeer Rechtsstellung, gumal: der Beklagte ‘#n 2 perstnlich

im Zeitpunkt der Anmeldung nicht den fir eine Varenzelchen—fif“
anmeldung erforderlichen Gesehﬁftsbetrieb innchatte und _"3‘*“

er mrus den dargelegten Grﬁnden nlchi einmal in der Iage
gewesen wire, das angemeldete Zeichen ohne Zuatimmung der
- Klégerin zu.benutzen. Der Zweck der Anmeldung erschopftc

sich hiernach in einer gegen die Klégerin gerichtetcn Sperr-xf 

“wirkung.
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b) Entgegen der Auffassung der Revision wurde der

' Klégerin durch dic angegriffene %eichenanmeldung auch

cin Schaden im Sinne des § 826 BGB zﬁgefﬁgt, worunter

jede Beeintrachtlgung von. Rechtsgﬁtern elnschllcﬁllch

des Vermdgens als solchen zu verstehen ist (Erman, BGB,
3. Aufl., § 249 Anm. 2; Larenz, Schuldrecht II, 6. Aufl.,
§ 66 III; Esser, Schuldrecht, 2. Aufl., § 202 Nr. 3). Wic
das Berufungsgeriéht ohne Rechtsirrtum anmimmt, war die
Zeichenanmeldung geeignet, die Klidgerin in ihren Dispo-
sitionen iiber eine sachgerechtc Auswertung ihrer Erfin-
dung zu storen. Diese AuffaSsung steht im Einklang mit

der Lebenserfahrung, wonach das Vorllegen einer #dltercn
Anmeldung ciner Bczelchnung als Warenzeichen bei Dritten
eine erhebliche Unsicherheit dariiber herbeifiihren muf,

ob sie diQSelbc Bezeichnung fiir ein der Bearbeitung von
Waren dlenendes Verfahren benutzen diirfen. Eine solche
Unsicherheit war deshalb auch geeignet, Dritte von der
Anwendung des Siroset-Verfahrens abzuhalten und Verhand-
lungen der Klégerin iiber die Erteilung patentrechtllchor
Lizengen hinsichtlich des ihr. geschufzten Verfahrens auch
dann zu erschweren, venn dic Verfahrenslizenzen kostenlos
angeboten wurde, dic Kl&dgerin aber 31cherste11en wollto,
daB dic mit dem Verfahren bchandclten Wollerzeugnisse un-
ter der Bezelchnung Slroset, unter der das Verfahren in
der Fachwelt bereits bekannt geworden war und fiir dic im
Auqland oerelts Warenzexchenschutz erworben waxr, auch im
Inland auf den Markt kamen. Diesé Behinderung in der Aus-
wertung deg Slroset-Verfahrens ist hiernach aX*s einc aurch
die angcgr;ffcne ze;chenanmeldung bewirkte Schidigung der
Klégerin.anzuaeheh.‘Dié.Annahme'eineS'Schadens im Rechts—~
sinnc wird entgegen der'Auffassung der Revision auch nicht
.dadurch ausgeschlossen, daB die Kldgerin bei der Auswer-
tung der Erfindung im Interessc der australischen Industric
handclte und ferner kein Entgelt fiir dic Lizenzgew%hrung '
zu fordern bcabsichtigte. Ein Patcentinhaber ist, wenn er



- 16 -

in der Auswertung seines Rechts g@hindert wird, im Rechts-
sinne auch dann geschiidigt, wenn er bei der Auswertung

im Interesse Dritter oder gar gemeinniitzig zu handeln
beabsichtigt, oder aus sffentlichen Mitteln unterhalten
wird. Mit dem von der Revision angefiihrten Fall, daB

der Patentinhaber vom Lizenznehmer voll abgefunden wor-
den ist und deshalb durch Verletzungen des Patents nicht -
mehr an seinem Vermigen geschédigt werden kann (RGZ 136,
320, 321), 148t der vorliegende Sachverhalt sich nicht
vergleichen. ' o :

¢) Es muB ferner davon ausgegaﬁgén‘werden; daB je-
dem Kaufmann, der - wie das Berufungsgericht dies besziig-
lich des Beklagten zu 2 feststellt - die Verhandlungs~
positlon sexnes Verhandlungspartners auf die festgostoll— B
te Weise einzuengen sucht, klar ist, da8 cr damit die dor-—
gelegte Erschwerung der Rechtsausiibung bei dem,Vertrags-
partner herbeifiihrt. Es liegt deshalb auch mindestens
der fiir die Anwendung des § 826 BGB ausrelchende bedlngte
Schﬁdlgungsvorsatz vor. : : =

Gegen die Annahme eines Schﬁdzgungsvorsatzes haben
~die Beklagten insbesondere vorgebracht, -der vom Beklag-
5ten gu 2 varfolgte Plan eines Alleinwertriebsrechts des
_ Beklagten fiir einen entsprechenﬁén Harkenartikel wire im
. Ergebnis auch fir die Ihteressen der Klbger;n anfolgvor—

' ;sprechender gewesen, als der elgene-Plan der Klagerxn,

kostenlose Lizenzen zu vergeben. Darauf kann ea jedoch
' nicht enkommen, denn die Anwendung des § 826 BGB setzt
 insoweit nur voraus, daB der Vorsatz des Beklagten auf

: Schadlgung eincs anderen gerichtet ist, nicht aber, daB
‘diese die Tricbfedor seines Handelns bildete. Auch, wenn
das Endziel des Verhaltens des Beklagten nicht ¢ine Vor-
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mogensschéddigung der Klidgerin gewesen sein sollte, wiirde
das .aber nicht dic Tatsache ausrdumen konnen, daB - wie
das Berufungsgericht feststellt -~ der nidchste, von den
Beklagten zu 2 auch erkannte Erfolg seines Vorgechens dic
Einengung der Klidgerin in der Auswertung ihrer Rechte war,
wic sic diese in Aussicht genommen und bereits offentlich
dargelegt hatte.

Auch die Annahme eines SittenverstoBfes entfdllt nicht
etwa dann, wenn der Beklagte zu 2 - wie erwéhnt - im End-
ergebnis cine auch fiir die Klagerin gﬁhstigere Losung an-
strebte. Nach den Feststellungen des'ﬁérufungsgerichts war
ihm bekannt, daf die wirtschaftlichen Plidne der Kldgerin
in cine andere Richtung gingen, bei der von einem Allein-
vertricbsrecht des Beklagten keine Rede sein konnte. Dann
aber verstief er gegen die guten Sitten, venn er angesichts
der lUbrigen Umsténde mit Hilfe einer Zeichenanmeldung ver-
suchte, der Klidgerin gegeniiber in cine giinstigere Verhand-
lungsposition zu gelangen, um ihr seinen Willen aufnttigen
zu kémnen, |

5. Aus dem Verstofl des Beklagten zu 2 gegen § 826 BGB
folgt scine Pflicht, im Wege der Wiederherstellung des
ursprﬁnglichen,zustandes die Warenzeichenanmeldung Zu-—
riickzunchmen. Diese Pflicht obliegt, wie das- Berufungs-
gericht insoweit von der Revision nicht angegriffen, weiter
dargelegt hat, auch der Beklagten zu 1, seitdem dic An-
meldung auf Veranlassung des Beklagten zu 2 auf sic umge-~
schricben worden ist.

6. Auch die Klage auf Feststellung der Schadenscrsatz-
pflicht ist begrindet. Entgegen der Meinung der Reviscion
liegt das erforderliche Feststellungsinteressc der Kli-
gerin vor, weil der Eintrit:t eines dem Umfang nach noch
nicht feststehenden Vermdgensschadens, auf dessen Fest-
stellung die Klage in diesem Antrag gerichtet ist, wahr-
scheinlich ist.

e o - o
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a) Zwar ist der Revision guzugeben, daf der Wider-
spruch der Klégerin gegen die Zeichenanmeldung der
rechtlichen Begriindung entbehrte, weil die KlHgerin
nicht aus einer #lteren Zeichenanmeldung berechtigt war
(§ 5 W26). Gleichwohl ist der Klégerin aber ein Vermd-
gensschaden mit Wahrscheinlichkeit schon dadurch ent—
standen, daB sie sich bei angemessener wahrnehmung 1hrer
Rechte veranlaBt sehen konnte, einen Patentanwalt oder
Rechtsanwalt:mit einem Vorgehen-gegen die Zeichenanmel-
dung zu beauftragen. Denn ihr blieb auf jeden Fall die
Moglichkeit, beim Patentamt ansuregen, von Amts wegen
die Zuldissigkeit der Anmeldung unter anderen Gesichts-—
~ punkten zu priifen. Dafiir kam in Betracht, auf den Um~
stand hinzuweisen, da8 der Beklagte zu 2 uber keinen
Geschdftsbetrieb verfiigte, ferner, daB die Benutzung des
Varenzeichens Siroset fiir die angemeldeten Waren (Appre-
turmittel) die Gefahr einer Tduschung begrinden wiirde
(§ 4 Abs. 2 Nr. 4 W2G). Auf sich beruhen kann hiernach,
ob die Klégerin auch hétte geltend machen konnen, das

- dem Beklagten fﬂr den Fall einer Weigerung der Klagerln,

ZU einem ﬁbereznkommen mit ibm zu gelangen, der wWille -
ung des angemeldeten Zeichens fehlte (5.1 WZG)

In gedem- alle sind unter den gegebenen Umstanden die
*C'Aufuendungen, die dex. Klﬁgerin durch die Beauftragung
.. eines Patentanwalts mit der wahrnehmung ihrer Interessen
v'-'gegenuber der rechtswidrzgen Anmeldung des Warenzeichenu,
© . durch den. Beklagten zu 2 notwendig ‘erwachsen sxnd und

" noch ent
sachter

hen, ein durch diese Anmeldung adaquat verur-

haden, ohne daB es darauf‘ankommt, ob a 'h ein

E verfahrensrechtlxcher Anspruch auf Erstattung dieser Kosten o

besteht. Die Ansicht der Revision, die Xosten einer Rechis-
verfolgung im Eintragungsverfahren seien s t ¢ t 5 nur
im Rahmen dicses Verfahrens auf Grund der fiir diescs ge-
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gcebenen gesctzlichen Kostenregelung zu erstatten und

. ktnnten nicht auf Grund eines materiellen Anspruchs aus
uncrlaubter Handlung als Schaden geltend gemacht werden,
ist unrichtig. Sie trifft auf jeden Fall dann nicht zu,
- wenn die einschlidgigen Verfahrensvorschriften keinen
Kostenerstattungsanspruch vorsehen, wie dies hier fir
die Betciligung am Eintragungsverfahren zutrifft.

Soweit die Kl&gerin bei ihrer Rechtsverfolgung durch
Erhebung eines unbegriindeten Rechtsbehelfs, wie des Wi-
derspruchs, zusidtzlichce Aufwendungen gemacht haben soll-
te, steht ihr allerdings e¢in materiellrechtlicher An-
spruch nicht zu, da derartige Kosten nicht als adiquat
verursacht anzusehen sind; einer Heranziehung des § 254 EGB
bedarf es insoweit nicht. | |

b) Wie der Revision ferner éuzugebén ist, bestehen
auch Bedenken gegen die Auffassung des Berufungsgerichts,
‘die Kosten .des vorliegenden Rechtsstreits kénnten
uneingeschriankt zur Begrindung des ma—
“teriellrechtlichen Schadensersatzanspruchs herangezo-
gen werden. Ein sachlichrechtlicher Kostenerstattungs-—
anspruch ist mdglich, soweit er nicht nach dem Sinn der
fiir den Rechtsstreit geltenden verfahrensrechtlichen Kosten-
regelung ausgeschlossen scin soll (BGH IM Nr. 18 zu
§ 839 (D) BGB). Ein solcher Ausschlu8 ist z.B. aus so-
zialen Griinden fiir den Arbeitsgerichtsprozef und im Hin-
blick auf dic stabilisierende Bedeutung der Kostenrege-
lung des Strafprozesses im Verh&ltnie zum Angeklagtcen fiir
diec Kosten ciner erfolglosen Nebenklage bejaht ﬁdrﬁen
(vgl. BGHZ 24, 263, 266). Fiir den ZivilprozeB ist dics
jedoch nicht anzunehmen, Hier kommt ein sachlichrecht-
licher Ersatzanspruch fir solche Kosten in Betracht, dic
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durch das zum Schadensersatz verpflichtende Verhalten

- addquat verursacht, jedoch nach der Vorschrift des

§ 91 ZPO nicht zu erstatten sind, etwa weil es sich

umn vorprozessugle Kosten oder blof mittelbare Aufwen-
dungen zur ProzeBfiihrung oder nicht notwendige odex

un solche Kosten handelt, die aus cinem sonstigen Grund
keine ProzeBSkosten sind (Rosenberg, Lehrbuch des Zivil-
prozefrechts, 9. Aufl., § 79 IV 3 mit Nachw. aus der
Rechtsprechung; Stein-Jonas-Schénke-Pohle, ZPO 19. Aufl.
II1 vor §‘91). Dag Berufungsgericht hat zwar nicht niiher
dargelegt, daB der Kldgerin mit Wahracheinlichkeit der-
artige Kosten entstanden sind. Einer weiteren Kldrung
‘bedarf es jedoch auch in dicsom Punkte nicht, da je-
denfalls mit Vahrscheinlichkeit schon durch dic unter 3
crorterte Erschwerung der Ausweriung des Slroset—Vérfah—
rens ein Vermogensschaden der Kldgerin elngetroten int.
Hierzu geniigt es, daB mit der Abwehr der angegriffecnen
Zelchenanmeldung und mit der {berwindung der durch sie
mit Wahrschelnlzchkelt hervorgerufcenen Schwierlgxeltcn
regelmdfig nicht unerhebliche Aufwendungen unmitcclbar
‘verbunden sind. Auch auf gie erstreckt sich dic Ersatz-
pflicht aus § 826 BGB. Dabei spielt es keine Rolle, ob
dic Organisation der Kl&gerln nach ihrer Satzung auf
den Betrieb eines Erwerbsgeschafts gerichtet ist oder
nicht, denn jedenfalls obliegt der Kldgerin nach den vom
BerufungSgerlcht getroffenen Feststellungen satzungsge—-
méfl die Auswertung des hier fraglichen Patentrechts. Dic
-durch e1ne Erschwerung dleser Auswertung verursachten
crhéhten Aufwendungen fallen daher mit Wahrscheinlich-
keit zun#ichst der Klaggrlnvzur Last. Es kann deshald
dahingestellt bleiben, ob die Kligerin auch Schiden gel-
tend machen kinnte, die etwa durch die angegriffenc Wa-
renzaichenanmcldung den Unternehmen entstanden sind, in
deren Intcresse die Kldgerin beli der Auswertung ibres
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Patontrechts handelt. Dariiber, welche Schiéden der Kligerin
im einzelnen entstanden gind und welchen Umfang sie ge-

habt haben, ist Im vorlicgenden Rechtsstreit nicht zu
entscheiden. ' ‘

III. Dic Revision der Beklagten war hiernach mit der
Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 2P0 zurlickzuweisen.

Kriiger-Nieland ~  Pehle . Sprenkmann M&sl Alf
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