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matee handelt es sich um einen von der Firma Kr. im Jahre 1986
ibernommenen Warenaltbestand. Dieser Altbestand wurde aus-
weislich der Anlage en gros zu elnem Stiickpreis von 0,35 DM pro
Packung abverkauft. Der niedrige Stiickpreis der Pharmatees (0,35
DM pro Packung gegeniiber einem Stiickpreis von 1,24 DM pro
Packung fiir das vergleichbare Produkt der Marke ,H*), und das
schon beachtliche Alter der Ware belegen, dafl die Ware im re-
guldren Geschiftsbetrieb nicht verkauft werden konrnte. Insoweit
ist auch zu sehen, daf die Beklagte ihre Bemiihungen, die von der
Firma Kr. ibernommenen Artikel im normalen Geschiftsgang zu
verwerten, bereits im September 1989 eingestellt hatte und dafl die
Beklagte nach dem Verkaufsvorgang vom 10. 1. 1992 keine Waren
it der Bezeichnung ,.Sankt Michael® selbst hergestellt oder in Ver-
kehr gebracht hat. Die Beklagte ist auch dem Vortrag der Kligerin,
bei dem Abverkauf vom 10. 1. 1992 habe es sich um einen Abver-
kauf im Wege des Verschleuderns gehandelt, nicht entgegengetre-
cen. Der Abverkauf erfolgte weiter in der alten Verpackung, die kei-
nen Hinweis auf den Geschiftsbetrieb der Beklagten enthielt, son-
dern als Hersteller noch die nicht mehr existierende Firma Kr. aus-
wies. Angesichts der genannten Unmstinde wurde das streitgegen-
stindliche Zeichen ,Sankt Michael® von der Beklagten beim Ab-
verkauf des Restbestands am 10. 1. 1992 nicht ernsthaft als Her-
lunfrshinweis im geschiftlichen Verkehr verwendet.

Abgesehen hiervon kann der Abverkauf des Restbestandes am
10. 1. 1992 auch deshalb nicht als ernsthafte Benutzungshandlung
angeschen werden, weil es sich insoweit um eine einmalige Aktion
handelte, die schon im Hinblick auf ihre Dauer nicht geeignet ist,

den Rechtsfolgen des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG bzw. § 49 Abs. 1 Mar-.

kenG entgegenzuwirken.

Der Umstand, dafs die Beklagte im Jahre 1989 cine IR-Marke
,Sankt Michael® und im Jahre 1994 eine polnische Marke ,Sankt
Michael® erworben hat, st nicht entscheidungserheblich. Der Er-
werb der weiteren Marken stellt keine rechtserhaltende Benutzung
der streitgegenstindlichen deutschen Marke 969093 dar. Dasselbe
gilt fiir den Umstand, daf die Beklagte zwischenzeitlich den Auf-
trag vergeben hat, ein neues Design fiir die Verwendung des streit-
gegenstindlichen Zeichens zu erstellen. Aus dem Vortrag der Be-
klagten zum Erwerb weiterer Marken und zur Vergabe des Design-
Auftrags kann allenfalls die subj ektive Willensrichrung der Beklag-
ten, die streitgegenstandliche Marke kiinftig im Rechtsverkehr zu
benutzen, entnommen werden. Fiir den Benutzungszwang kommt
es demgegeniiber jedoch auf die tatsichliche Zeichenbenutzung
und micht auf die subjektive Willensrichtung des Zeicheninhabers
an (BGH, GRUR 1980, 289 - Trend).

Dem ist noch anzufiigen, dafl auch die Tatsache der Nichtauf-
nahme dieser Waren in die Preisliste gegen eine ernsthafte, rechts-
erhaltende Benutzung spricht.

6. Dic weiteren von der Beklagten im Berufungsverfahren ange-
fithrten Benutzungshandlungen durch Verwendung der Marken-
bezeichnung ,Sankt Michael“im Arzneimittelzulassungsverfahren
gegeniiber dem Bundesgesundheitsamt stellen entgegen der Mei-
nung der Beklagten keine rechtserhaltenden Benutzungshandlun-
gen dar. Dabei ist zu beriicksichtigen, daf die Produkte der Be-
klagten zugelassen und verkehrsfahig waren und es zunéchst blie-
ben.

Der Bundesgerichtshof hat zwar in der Entscheidung BGH,
GRUR 1978, 294 - Orbicin den Benutzungsbegriff im Sinn des § 5
Abs. 7 WZG nicht als auf die Verwendungsarten des § 15 WZG be-
schrinkt angesehen und ihn in eigenstindiger Auslegung auch auf
Verwendungsarten erstreckt, die im Vorstadium der Benutzungs-
arten des § 15 WZG liegen. Er hat demgemiR die Verwendung ei-
nes Warenzeichens im Rahmen des Registrierungsverfahrens fir
eine Arzneimittelspezialiit grundsitzlich als eine Benutzungsart
in diesem Sinne anerkannt (BGH, 2.2.0.). Dabei spielte auch eine
Rolle, dafl nach § 5 Abs. 7 WZG eine Berufung auf Unzumutbar-
keit einer Nichtbenurzung - im Gegensatz zu § 11 Abs. 1 Nr. 4
WZG - nicht moglich -war (BGH, 2.2.0.) und deshalb in solchen
Fillen der Widersprechende auf den Weg der Léschungsklage be-
schrinkt gewesen wire.

7. Es bleibt dahingestellt, ob diesem Benutzungsbegriff auch fiir
das neue Recht angesichts der Verwendung eines einheitlichen Be-
nutzungsbegriffs im Eintragungs- und Verletzungsverfahren noch
gefolgt werden kann (§§ 14, 26, 43 MarkenG). Ebenso ist im neuen

Recht ein Widerspruch nicht mehr in obigem Sinn beschrinkt
(§ 43 Abs. 1/§ 26 Abs. 1 MarkenG).

Der mafgebliche Unterschied des vorliegenden Falles zu dem
der BGH-Entscheidung Orbicin zugrundeliegenden Fall ist jedoch,
daf dort der Warenzeicheninhaber mangels Zulassung der Arznei-
mittelspezialitit das Warenzeichen im normalen Geschiftsverkehr
gar nicht benutzen konnte.

Im vorliegenden Fall war jedoch die Beklagte nicht gehindert,
ihre Priparate unter der Marke ,Sankt Michael® zu vertreiben, weil
diese als Altpraparate verkehrsfihig waren. Es liegt deshalb kein
Grund vor, von einem derart weit ausgedehnten Benutzungsbegriff
auszugehen, zumal die Maglichkeit, sich auf Nichtzumutbarkeit
der Benutzung (jetzt: berechtigte Griinde fiir die Nichtbenutzung,
§ 26 Abs. 1 MarkenG) auch im Widerspruchsverfahren zu berufen,
gegeben ist (§ 43 Abs. 1/§ 26 Abs. 1 MarkenG). Die amtliche Be-
griilndung zum Markenrechtsreformgesetz (PMZ, Sonderheft 1994,
S. 78, linke Spalte) (zu § 26 MarkenG) will es fiir noch nicht zuge-
lassene Arzneimittel bei der bisherigen Praxis belassen; sic be-
zeichnet es als keinen entscheidungserheblichen Unterschied, ob
bei noch ausstehender Zulassung die Verwendung der Marke in den
Zulassungsunterlagen als Benutzung qualifiziert wird oder ob in
Jiesen Fillen die Nichtbenutzung gerechtfertigt ist (Amtliche Be-
griindung, 2.2.0.).

Der vom Senat hiermit einheitlich fiir Verletzungsverfahren,
Widerspruchsverfahren und Loschungsverfahren verstandene Be-
nutzungsbegriff widerspricht auch nicht dem in Art. 10, Art. 12 der
Markenrechtsrichtlinie (EG-VO Nr. 89/104) verwendeten Benut-
zungsbegriff.

8. Der Beklagten ist eine Benutzung unter den gegebenen Um-
stinden nicht unzumutbar im Sinn des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG bzw.
es liegen keine berechtigten Griinde fiir ihre Nichtbenutzung im
Sinn des § 26 MarkenG vor.

Die Beklagte war weder zivilrechtlich noch verwaltungsrecht-
lich an der Weiterbenutzung gehindert. Sie macht auch ausschliefi-
lich wirtschaftliche Griinde geltend, nimlich das Risiko einer
schlieRlichen Zulassung ihrer Praparate nur in gednderter Zusam-
mensetzung.

Dieses Risiko reicht, auch unter Berticksichtigung aller damit
verbundenen Folgen wie Rezepturinderung beim Hersteller, Pak-
kungsinderung, Werbemittelinderung, Aufklirung von Einzel-
hindlern und Verbrauchern, nicht fiir eine Unzumutbarkeit der Be-
nutzung aus. Derartige Anderungen sind nichts Auflergewdhnli-
ches, sondern als notwendige Anpassung an die sich stindig erwei-
tern den Kenntnisse tiber Arzneimittelwirkungen anzusehen. Die
Kosten koénnen durch Einstellung auf begrenzte Vertriebsmdglich-
keiten bei der Materialwirtschaft in zumutbaren Grenzen gehalten
werden.

Die Aufwendungen fiir eine Erstanschaffung der Maschinen so-
wie das Zulassungsverfahren beim Bundesgesundheitsamt konnen
in diesem Zusammenhang nicht angefithrt werden, weil sie in
jedem Fall frither oder spiter zu erbringen sind. ...

WZG § 4 Abs. 2 Nr. 1 - Chapman

Zur Eintragbarkeit veralteter ungebriuchlicher fremdsprachi-
ger Begriffe. (Nichtamtlicher Leitsaiz)

DPA, Bescheid v. 18. September 1986 — C 34938/37 WZ

Dem wvorgenanmnten Bescheid: ,Die Beanstandung der angemel-
deten Marke gemdft WZG § 4 Abs. 2 Ziffer 1 wird nicht aufrechter-
balten* lag folgende Vorgeschichte zugrunde:

Die Wort-Bild-Marke

Chapman’
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war im Erstbescheid nach § 4 Abs. 2 Ziffer 1 WZG fiir die Dienst-
leistungen Installation von elektromechanischen Antidiebstablsein-
richtungen. ... “ als nicht unterscheidungskrifiig und freihalrebediirftig
beanstandet worden. Dort wurde zum Wortbestandteil ,,Chapman’
ansgefiihrt: ‘

»Chapman scheint ebenfalls nicht schutzfibig zu sein. Zwar ist der
Begriff in der amerikanischen Sprache nicht mebr gebréiuchlich, aber
er wird in der britischen Sprache benutzt in der Bedeutung (Deutsch
Hausierer, Hindler, ambulanter Gewerbetreibender® - English ,ped-
lar“(U.S. ,peddler®), .tradesman, itinerant dealer®).

Folglich kénnen die Dienstleistungen der Anmeldung von Hind.-
lern durchgefiibrt werden, die von Haus zu Haus gehen, okhne an eine
Betriebsstitte gebunden zu sein. Insofern erscheint auch das Wort ,chap-
man“bier als beschreibende Angabe im Sinne des § 4 Abs. 2 Ziffer 1 des
Warenzeichengesetzes.

Hinsichtlich der Gesamtwirkung des angemeldeten Zeichens muf?
Jestgestellt werden, dafs die Verbindung der einzelnen schutzunfihigen
Bestandteile keinen schutzfibigen Gesamteindruck hervorruft, son-
dern lediglich als bloffe Aneinanderreibung von Einzelelementen an-
zusehen ist, die aus der Menge der landlinfigen Verbindungen dieser
Art nicht berausgeboben ist. Bet dem Anmeldezeichen bandelt es sich
also nicht um eines der (seltenen) Kombinationszeichen, die zwar aus-
schliefSlich aus schutzunfibigen Bestandteilen zusammengesetzt sind,
in ihrem Gesamteindruck aber wegen der besonderen phantasievollen
Kombination und Verbindung der Einzelelemente ausnabmsweise
noch schutzfibig sind. Die Gewdbrung des Zeichenschutzes fiir das an-
gemeldete Zeichen mifSte vielmebr als Anerkennung der Schurzfihig-
keit eines oder mebrerer Zeichenbestandteile seitens des Deutschen Pa-
tentamts gewerter werden. Die Rechtsprechung gebt nimlich davon
aus, dafs bei Warenzeichen, die ausschliefslich aus schutzunfahigen Be-
standteilen bestehen und keinen schutzfibigen Gesamteindruck auf-
weisen, den einzelnen Zeichenelementen der Schutz nicht abgesprochen
werden darf, weil sonst dem Zeichen als Ganzem der Schutz versagt
wiirde. Aus diesem Grund mufs auch an dem angemeldeten Kombi-
nationszeichen (ebenso wie an den Finzelbestandieilen) ein Freibal-
tungsbediirfnis im Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 1 zweite Alternative des
Warenzeichengesetzes bejaht werden.

Bei dieser Sachlage kann ein Rolleneintrag nicht in Aussicht gestellt
werden. Die Zuriicknabme der Anmeldung wird empfoblen.

Hierauf erfolgte folgende Stellungnabme:

Die angemeldete Dienstleistungsmarke bestebt aus einem flichigen
Wort-Bild-Zeichen, das aus einem schwarzen Rechteck mit zwei an den
Schmalseiten angesetzten schwarzen Halbkreisen bestebt, mit einem
ungefibren Verbilinis Linge zu Breite von 3 : 1, begrenzt von einer
weifsen Umrandung, und diese wiedernm begrenzt von einer schwarz-
en Umrandung. Auf der inneren schwarzen Fliche ist in den oberen
zwei Dritteln der Begriff “Chapman® und im unteren Drittel in Grofs-
buchstaben der Begriff “SECURITY SYSTEMS®, jeweils in weifsen
Druckbuchstaben, aufgefiibre, wobei sich die SchrifigrofSen zueinander
wie erwa 3 : 1 verbalten. In dem Wort-Bild-Zeichen dominiert der Be-
griff  Chapman®, und dies wird noch durch den Schwarz-Weifs-Kon-
trast verstirk. .

Die Prijfungsstelle hat in ibrem Bescheid ausgefiibrt, dafS der Begriff
wChapman “nach einer nicht zitierten Quelleim britischen Sprachraum
in den Bedentungen ,Hausierer®, ,Hindler” und ,ambulanter Ge-
werbetreibender “gebranchlich sei. Es darfwobl unterstellt werden, daff
es sich bei dieser Quelle um ein zweisprachiges Warterbuch gebandelt
haben mufs. Zweisprachige Worterbiicher sind daftir bekannt, dafs sie
bei Neubearbeitung stets neu entstandene Wirter anfnehmen, aller-
dings selten nicht mebr gebrduchliche Worter als solche kennzeichnen
bzw, sie entfernen.

Aus diesems Grunde ist es zweckmdfSiger, in einem einsprachigen
 Lexikon diber Oxford Englisch nachzuschlagen, um die Frage, 0b ein
Begriff im britischen Englisch iiblich, veralter oder nicht mebr ge-
brinchlich ist, zu beantworten.

Anliegend wird eine Kopie aus ,The Shorter Oxford English
Dictionary®, 3rd revised edition, 1973 iiberreicht, das ein englisches

Standardwerk darstellt. Der Begriff .chapman® wird auf S. 315 -

definiert und gleichzeitig seine Biographie in der englischen Sprache
dokumentiert. Bekanntlich stellt das Auftreten eines Begriffs in der
Literatur, die quasi ein Spiegelbild fiir Anderungen in einer Sprache ist,
einen zwingenden Beweis filr seine Existenz oder Nichtexistenz dar.
So wird ,,chapman®, in der Bedeutung ,,Hausierer und ,ambulanter

Gewerbetreibender seit den Zeiten Shakespeares [Anmerkung:
1564 -1614] nicht mebr in der englischen Sprache verwendet. In der
Bedeutung von ,Hindler® ist der Begriff ebenfalls nicht mebr ge-
briuchlich, worauf die Abkiirzung ,archaic, not now used" hinweist,
obne daff es dazu einer speziellen zeitlichen Abgrenzung bedarf,
dhnlich wie bei dem nicht mebr gebriuchlichen deutschen Synonym
wHandelsmann®.

wChapman®ist mithin kein Begriff mebr, der in der englischen Spra-
che verwendet wird, oder fiir den noch ein Freihaltungsbedsirfnis be-
steht. -

Weiterhin wird bestritten, dafS dieser Begriff, soweit er in deutschen
Verkebrskreisen siberbaupt bekannt ist, da er selbst in seinem Mutter-
land ungebriuchlich ist, von.diesen tiberhanpt als beschreibende An-
gabe gewertet wird. Vielmebr bleibt fiir einen deuntschen Kiufer einer
Diebstablswarnanlage der Begriff ,,Chapman® eher vage, weil er mit
seinen durchschnittlichen Englischkenntnissen den Begriff eber fiir eine
umgangssprachliche Verstirkung (Tautologie) des Begriffs .man* bilt.

Diese Eingabe fithrte dazu, daf§ die Beanstandungen nach WZG
§ 4 Absatz 2, Ziffer 1, erste und zweite Alternative, fallengelassen wur-
den und die Prijfungsstelle am 22. Oktober 1987 die Eintragung der
Wort-Bild-Marke unter der Nummerl 113 191 beschlofs.

Diese Eintragung ist noch nach dem alten Warenzeichenrecht er-
gangen, sie zeigt aber, daff man auch damals schon die textbaustein-
artigen Beanstandungen in den Erstbescheiden zu den absoluten Ver-
sagungsgriinden durch einen Gegenbeweis widerlegen konnte.

Dies ist auch in Ubereinstimmung mit der stindigen Praxis des
Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts, wonach bei
fremdsprachigen Wortern im Einzelfall geprift werden mufs, ob das
Wort fiir den dentschen Verkehr nicht unterscheidungskriftig, freizu-
halten oder tiuschend ist (Althammer, WZG 4. Aufl. § 4 Rdn. 32
Busse/Starck, Warenzeichengesetz 6. Aufl. § 4 Ruv. 67; zuletzt BGH,
Mitt. 1995, 108 ~ U-Key).

Patentanwalt Dr. Ralf Sieckmann, Diisseldorf

ArbEG § 9; RL Nrn. 6, 7 - Bedienungseinrichtung

1. Eine Freilizenzgewihrung als Benutzung der Diensterfin-
dung kann vergiitungspflichtig sein oder auch nicht. Bei der
Priifung der Vergiitungspflichtigkeit unterliegen die subjek-
tiven Beweggriinde des Arbeitgebers fiir die Freilizenzge-
wihrung einer Kontrolle durch die objektiv gegebene Veran-
lassung.

2. Die bei zutreffender Wiirdigung des fiir ein Diensterfin-
dungspatent einschligigen Standes der Technik nicht gerecht-
fertigte Vergabe einer Freilizenz seitens des Arbeitgebers an eine
ihm patentgemif ausgebildete Einrichtungen fiir die von ihm

-hergestellten und vertriebenen Apparate zuliefernde Firma

fiihrt nicht zu einer Minderung des Erfindungswertes fiir die
Vergiitungsermittiung des Arbeitnehmererfinders.

3. Es entspricht den Gepflogenheiten auf dem freien Lizenz-
marke, regelmiflig den Nettoverkaufspreis ab Werk unter Ab-
zug aller Kosten und Aufwendungen, die mit der Verwertung
der Diensterfindung nicht unmittelbar zusammenhéngen, als
zu beriicksichtigenden Umsatz zugrundezulegen. Zu derarti-
gen Abzugsposten gehdren damit auch Abnehmerverginsti-
gungen wie Preisnachlisse, Rabatte, Skonti, Zugaben und Boni.

Einigungsvorschlag der Schiedsstelle nach dem Gesetz tiber Ar-
beitnehmererfindungen beim Deutschen Patentamt vom 22. Juni
1995 - Akz.: Arb.Erf. 094/93 (Auszug)

Griinde:
1. Nettoverkaufspreise

Die Beteiligten sind uneinig beziiglich der Frage, welche Netto-
verkaufspreise erfindungsgemifler ... der Vergiitungsberechnung
zugrundezulegen sind. Der Antragsteller zweifelt die Hohe der
nach Angaben der Antragsgegnerin durchschnittlich den Abneh-
mern eingeriumten Rabatte und Boni an, wihrend die Antrags-




