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23. Gritredt fid der Sdut cined Warenyeidensd aud) auf feine
Berwendung zur Herfellung eined tednifd notwendigen Bejtandteils
' der Blare?

Sefey jum Schug der Warenbegeidnungen vom 12, Mai 1894 § 12,
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IL Bivil{enat. Urt. v, 21, September 1906 L. &. B. & Co. (/L u.
%tbetﬁef[}m New York Consolidated Card Company (Befl. u. TibertL.).
. Fep. IL 59/06.

L Qanbgeridht I Berlin, Rammer fu‘r Dandelsfadher.
11. Saemmergericht dafefbit,

Die Beflagte, eine Gefell{haft in New-Port, fellte feit Lingerer
Beit Pofertarten mit farbiger, buntelbmuner ober bunfelroter Riiden-
seidnung Ber, ohne baf fie urfprung[td) einen gefeplidhen Sdup filr
biefe Beidpnung Batte. Die Kldgerin, eine Berliner Firma, die ebens
fall8 Rarten [)erftellt lief eine dfnlide Mitenzeichnung am 31, Juli
1903 fiir fid in bad Muftervegifter ald Gejdymadsmufter eintragen
und ftelfte feitbem Poferfarten mit folden Riidenjeichnungen Ber.
Die Betlagte meldete fobann am 19. Februar 1904 ihre Riiden-
geidynung jur Cintragung al8 Warengeidhen beim RKaiferlichen Patent-
amte an. Dad Jeidien wurbe am 11. Juni 1904 in die Jeiden-
tolle eingetragen. UE Waren, flr bie bad Jeidjen bejtimmt fei,
waren ,Spielfarten”, al8 Gefdiiftsbetrieb, filr ben bad Beidhen ver-
wenbet werben jolle, ,Herftellung unb Vertrieb von Spiellarten” an-
gegeben, Die Betlagte bradyte nady iHrer Behanptung dasd Jeidhen
auf den Karten in ber Art an, bof ed ben Riiden der Rarten bis
auf einen fdymalen tweipen Rand bedekte, alfo eine Riidenzeihmung
biloete; im dibrigen fand e$ fidy weber ouf den Rarten nod auf
bem von ihr gur Umbitllung benupten PRapierumidilag.

Unter bem 18, Miiry 1905 fdyrieh bie Bellagte ber Kldgerin,
pie Miidenfeite der vonm ber Rldgerin Bergeftellten und in ben Ber-
febr gebradyten Rarten ftimme mit bem Warengeiden ber Beflaglen
iiberein, unb forberte die RKidgerin auf Grund ber 8§ 14 und 15
bed Warenbeseidhnungsgefepes auf, dbad Feilbalten und ben Bertrieh
folcjer Starten einzuftelen.

Durd) bie Klage war beantragt, bie Bellagte zu berurteilen,
anguerfennen, daf fie nidht beredhtigt fei, gegen die Rldgerin ben Hn-
fprud) su exheben, die tweitere Perftellung, Feilbaltung und ben BVer-
trieb bes Higerifden, durdy Mufterfdhup vom 31, Juli 1803 ge-
fdhiigten Kartentiidensd su unterlaflen. Die weiteven Antrdge fommen
hier nidt in Betradt, :
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Die Betlagte beantragte, die RKlage absuweifen, unb erfob
Wivertlage mit bem Antrage, der RKldgerin bet Strafe u unter-
jagen, Qarten mit dem RKavtenriiden, der ifr Mufter bom 31. Juli
1908 geigt, su verfehen ober in ben Bertehr zu bringen. Die Rldgerin
beantragte, bie TWibertlage abpuroeifen.

Die Borderrichter hatten die Klage abgewiefen und bie Kidgerin
ol TWiderbeflagte nac) dem Untrage ber Wibertlage verurteilt. Auf
bie Mevifion der Rfdgerin und Tiderbellagten wurben die Urteile
ber Borberridjter aufgefoben, und bdie Betlagle unter Buritdmeifung
ihrer Widertlage verurteilt, gegen bie Rldgerin nidht ben Uniprudy gu
erheben, baf fie bad weitere eritellen, Feilbieten und Bertreiben
pon Sorten mit dem Rartenviien ihred Mufterd vom 31. Juli 1903
unterloffe, aug folgenben

®riinben:

... ,1. Die Rligerin, jetit RNevifionstdgerin, Hatte ihre Klag-
antrége unbd bag Begehren, die Widertloe abjurweifen, in erfter Reibe
auf ihren durd) bie Eintragung vom 31. Juli 1903 jum ujterregifter
evorbenen Mufterichup geftiigt. Dos Berufungdgeridht filhrt inded
recytlich einmandafrei aus, fiir bie Rldgerin fei ein Urheberredit an
biefem Mufter nicht sur Cniftehung gelangt; denn bos Mufter fei
eine Nachafmung der Ritdenzeidnung auf ben RKarten der Bellagten
unb bafer fein meues und eigentiimlidhed Crzpengnid mad) § 1
Ub[.2 bed @efeses, betreffend bas Urfeberredit an Muftern und
obellen, bom 11, Jamuar 1876. Durd) diefe Ausfithrungen ift bie
Beqriindbung jener Untrige mit einem Muflerdhuy der RNidgerin
redhtlich einmanbsfrei befeitigt.

: . 2. Der ectenmenbe Senat Hat in feinem Urteile pom 24. Mavy
1903 (Rep. IL 559/02, Gntjd). in Bivilf. Bb. 54 &.178) unter Hin-
meid auf eine Entjdeibung bed I. Bivilfenats (Cutid. in Kivilf.
B, 40 &,67) ju Der Frage Gtellung gemommen, ob durd) eine
usftattung ein Aleinredit — Monopol — auf ein tednifd
funttionelles Element einer Ware ertoorben werden tinne. Damals
fanbelte €8 fih) um die Berwendbung von Sternfarten jum Yufwideln
pon Miiffeibe. Gr Hat bad vermeint und danady audgefiifrt, ber
Yusftattungdidup tnne nidht angerufen werden gegen bie Vermwertung
in ber Musftattung enthaltener technifd funPtioneller Elemente filr
bie gleide Barenart. UAnlehnend an bdiefe Enifdeibung Bat die
Entfd. in Bioill. N F. 14 (64 7
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Rlagerin gur Redjtfertigung ihrer Antvdge in gweiter Meihe geltend
gemadyt, die Mitdenmgeidhnung der Kavde fei ein tedinifdh, notwenbdiger
Beftandteil ber Lavie; deRhalb werbe durd) bie Eintragung eined biefer
Ritdengeichnung entfpredienden Bilves ald Warenzeidhensd fiir Rarten
gleiffalld Tein Alleinvedht — Mein Dionopol — auf die ausjdliek-
lidhe Verwendung biefed Bitbed gur tedynijhen Herftellung von Karten
erworben,

Das Bevufungdgericht weift diefe Redhtfertigung ber Untrdige
gur Rlage und Wiberflage mit zwei Erindgungen suriid. €3 Fidbrt
aunddft aud: die Kldgerin made damit einen rvein eidentedtliden
Lojdungdgrund geltend, und ywar nidjt einen folden aus §9 Nr.1
bis 3 bed Warenbejeidhnungsgeiepes, jonbern einen jolden ous § 8
A6f.2 0. a. D. Diefe Frage aber, ob wegen bed von der Nldgerin
bejeichneten ®runbes bie Eintragung BHitle verfagt werben miifjen, fei
Iedigliy Sadye bed Patentamtd und ber Nadypriifung der Beridhte
entsogen. Daun ertvdgt e weiter: durd) bad Warempeidhen ber Be-
tHagten fet der Rtdgerin nidjt unterjagt, ihre RKarten mit irgenbd.
einer Ritdenzeidnung zu verfeben. Unterfagt fei ihr nur, fie mit
ber beftimmten, fiir bie Betlagte als Warenzeiden ein-
getragenen Beidnung zu verfefen. Dad fei mit ben Ents
{deivungen bed ReidyBgeridhtd (Ent{dh. in Bivilf, Bd. 40 &, 67,
Bh. 54 &. 178) wob! vereinbar,

Diefe beiven Entfdeibungdgrinde ded Berufungsgeridites finb in
ihrer Anwendung auf den gegebenen Fall vechtlich nidyt Haltbar, Durdy
bie Gintragung ecined Bilded ol Warenzeidhend erhdlt ber [eichens
berechtigle nur ein audfdlieflidhed Recht, LWaren ber angemelbeten
et (ober beren BVerpacdung oder Umbitllung ) mit diefem Bilde
ald Seidjen zu verfeben; er erbilt fein ausidhlieplides Wlleinredht
auf ben Gebraud) ded ald Beidend gejdjithten Bilbes zur Herftellung
ber Ware. Das ,BVerfehen der Ware mit bem Jeidhen” ftann allers
bingd aud in ber Weile erfolgen, bak bad SBeidjen mit ber Ware
ein fioffliched Ganged Dbildet; 8 fann bei Tertilwaren in bdie
Ware eingervebt, bei Eifentoaren in bic Ware eingegofien werden,
Jmmer ift aber notwendig, bof e8 auf ber Ware nod) als etwas
" Eelbftdnbiges angebradht ift und nady ber HAuffajfung ber be-
teifigten Berfehrslreife al8 etmwad Selbftanbdiges er{deint.

it dagegen bad al8 Warengeidien gefdhithte Bild in ber Her-
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gefteliten Mare ol ein fednijd notwendiger Beftandteil ver-
wenbet, und iird aud) in den beteiligten Vertehrslreifen biefe BVers
wenbung lebiglidy al8 foldge aufgefaft, fo ift bag Bild in ber Ware
alg ein gu ibrer DeftimmungdgemdBen QDerftellung notwenbiger
Beftandteil aufgegangen. IJn einem jolden BVerwenden bed alg
Warenzeichens gefdyipten Bilbed liegt baber nidht mehr ,ein Berfehen
ber MWare mit bem Jeidhen; benn e fehlt dad wegen der begrifis-
mdpig verlangten Unterfdeibungsfraft wefentlide Grforbernig, bak
pa3 Seiden an der Ware al8 etwad Selbftandiges er{deint. So-
weit bag Beidjen burd eine foldje Art Jeiner Venubung feine Wnter-
jdpeibungélivaft verloten bat, ift e8 aud) nidht mehr bdurd) § 12 a.
0. O. gefdyiit. Der Warengeidenfdup fann daber nidt angerufen
werden, twenn ein Dritter auf bie obenbeseidinete Weife bas im Waren-
seidgen gefdhiiste Bilb in feiner Ware zur Herftellung einesd tedynifd
notwendigen Beftandteils lediglih als Defjdmadsmufter vermenbdet
at, und aud) die beteiligten BVertehratreife biefe BVerwendung nuv in
diejem Sinne auffaffen. Der Dritte Hat in joldem Falle die Ware
nidht mit ,einem Beiden verfehen”; fein BVerBalten fallt nicht unter
§12 a. a. 0. Daburd) ift dem reditlih unhalibaren Ergebniffe
vorgebeugt, daf burdy bie Cintragung eined des Mufterfhutes ent-
behrenben Gefdmadimuiters ald Warengeidensd ein ausichlies-
lihe Redht auf feine Benupung, aund) wenn Ileptere Ilebiglidh eine
foldye al8 Gejdmadsmufterd ift, erworben werben tinnte. Der Tapeten-
fabrifant, ber Teppidfabrifant tann nid)t durd) bie Eintragnng eines
feinen Mufterjdup geniefenden Gejdhmadsmufters ald Warenzeidens
ein audfdlichlides Redit auf feine Benupung ald Gejdmadsmufters
gur Herftellung von Tapeten ober Teppidjen erwverben.

Borliegend Bat dbad Berufungdgeridyt veditlich eimmwanbsfeei feft-
geftellt, baf nad) ber Berrjdenden BVerfehrdauffafjung bas Berjehen
bed Rartentiidens mit einer ihn bdedenden Beihnung ein technijch
nofwenbiger Beftandteil der Kartenberftellung jet. Nadh obigen Redhiss
andfithrungen ift bei folder Sadhlnge die bem zweiten Entfdheidungs-
grunde bed Bernfungdgeridhted sugrunbe liegenbe Unnahme rvehtlid
nidgt Holtbar, die Rldgerin habe durd) Bertwendung einer zur BVer-
wedfelung mit ber Beihmung der Bellagten in ifrem Wavenseidhen
geeigneten Beidymung bei Derftellung des Riidend ifrer Karten biefe

»mit einem Warengeichen verfehen” und daburd) dad Jeidjenredt
i



100 24, Ylnberung bes Mangd von Hybothefert.

~ ber Betlagten nad) § 12 bed Warenbegeihnungdgefeped verlept. Und
aud) ber erfte Whweifungdgrund bed Berufungsgerichts, dak bie
Gerichte nicht darilber entfdheiben onnten, ob ber Bellagten ber bes
gebrte Seihenjdup nodh jujtehe, muf auf ber Grunbloge obiger
Redytzausfiihrungen gexfallen. Nidt dariiber wird entfdjiehen, ob
ba8 Beidjenvedit der Bellagten nody beftebe, ober nidht; fiveitlg ift
vielmehr, ob ihr Beidjenvedit aud) gegen bie Berwendbung bed im
Beiden enthaltenen Bilded gur Herftellung eines tedinifd) notwenbigen
Beftanbieild ber Karten wvirk, und ob bie RKldgerin burd) eine jolde
bag Seidjenvecht ber Beflagten verfeht hot. Die Entjdjeibung iiber
einen folcjent Streit fleht ben Berichten zu.

Danach verfagt ber von dber Beblagten jur Klage und Wibers
tfage angerufene Beidenjdus. Die darauf geflitpte WiberFlage war
bedhalb al8 unbegriindet jurfidyuweifen. Durd) ihre an die Kldgerin
geridyteten Berbote BHat bie Bellagte unbefugt in bdasz Redt ber
RKlagerin auf freien Gewerbebetried eingegriffen. Diejer Eingriff recjt-
fertigt ba8 mit ber Rfage verlongte BWerbot auf Unterlaffung joldher
Eingriffe in bem dburdy Befeitigung der Bejugnahme euf einen Mufter-
fut Bejdrantien, burd) dad Urtell ndfGer feftgeftellten Umfange.” ...



