LANDGERICHT DUSSELDORF
ENTSCHEIDUNGEN DER 4. ZIVILKAMMER

4 1997

S. 75-100

1. PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- UND
ARBEITNEHMERERFINDERRECHT

§ 9 Abs. 2 ArbEG

1. Die Frage, ob eine Lizenzgebiihr abzu-
staffeln ist oder nicht, ist lizenzvertragsrecht-
licher Natur; die Abstaffelung kann nicht mit
Erwagungen zur Unangemessenheit einer
bestimmten (hoheren) Arbeitnehmererfinder-
vergutung begriindet werden.

2. Eine Abstaffelung ist nur gerechtfer-
tigt, soweit sie bei vergleichbaren Lizenzver-
trégen in der Praxis tiblich ist.

3. Besonders hohe Umsitze des Arbeit-
gebers mit erfindungsgeméaBen Produkten
konnen eine Herabsetzung des angemesse-
nen Lizenzsatzes rechtfertigen, wenn und
insoweit die Annahme gerechtfertigt ist, die
Hoéhe dieser Umsétze sei nicht nur der Benut-
zung der Erfindung geschuldet, sondern
auch der Stellung des Lizenznehmers auf
dem Weltmarkt und der damit verbundenen
Reputation des Unternehmens und der Wert-
schitzung seiner Erzeugnisse sowie der Be-
miihungen dieses Unternehmens in Entwick-
lung, Produktion und Vertrieb um Aufrechter-
haltung und Ausbau seiner Marktstellung, die
es ermdglicht haben, die technischen Vorteile
der Erfindung in einen entsprechenden
Markterfolg umzusetzen.

4. Die Unvollstandigkeit oder Unrichtig-
keit friiherer, inzwischen vervolistandigter
oder berichtigter Angaben des Verpflichteten
kann ausreichen, um die Befiirchtung man-
geinder Sorgfalt zu begriinden, die dem
Glaubiger der Rechnungslegung einen An-
spruch auf Abgabe der eidesstattlichen Ver-
sicherung gibt. In derartigen Féllen besteht
eine Verpflichtung zur Abgabe der eidesstatt-
lichen Versicherung dann nicht, wenn der
durch frithere Unvolistindigkeiten oder Un-
richtigkeiten hervorgerufene Verdacht man-

geinder Sorgfalt durch Umstande entkréaftet
wird, die die Annahme begriinden, die zu-
nachst mangelhafte Auskunft beruhe auf un-
verschuldeter Unkenntnis oder auf einem
entschuldbaren Irrtum des Auskunfts- oder
Rechnungslegungspflichtigen (im AnschluB
an BGHZ 89, 137, 140; OLG Diisseldorf, Urteil
vom 5. September 1996, 2 U 58/95 - 4 0 280/94
LG Diisseldorf).

(Teilurteil vom 28. August 1997, 4 O 6/92 - Craft-
Spulkopf)

Sachverhalt: Der KIlager, der Diplom-
Ingenieur ist, war vom 1. Oktober 1981 bis zum
31. Marz 1991 Arbeitnehmer der Beklagten, bei
der es sich um ein Maschinenbauunternehmen
handelt, das sich insbesondere mit der Herstel-
lung von Chemiefaseranlagen befaBt. Zum 1.
Januar 1984 wurde der Klager zum Abteilungslei-
ter beférdert und erhielt am 1. Januar 1989 die
Stellung eines stellvertretenden Hauptabteilungs-
leiters. Zuvor wurde er im Mai 1988 in das Tech-
nische Biro (TB) Leitung Spinnmaschinen ver-
setzt. In einem entsprechenden Schreiben der
Beklagten an den Klager vom 23. Februar 1988
(Anlage HB 10) heiBt es hierzu:

"Die Einarbeitung im Spinnmaschinen-TB ist
wie folgt vorgesehen:

Sie Ubernehmen die fachliche und personel-
le Verantwortung fiir den Bereich der Spulkdpfe.
Die zu diesem Bereich gehdrenden Mitarbeiter
werden lhnen unterstellt. Der fachliche Aufga-
benschwerpunkt soll in der Rationalisierung und
Neukonzipierung der Spulkdpfe liegen, wobei
sich die Aufgabenstellung schwerpunktmaBig auf
die R-Kopfe erstrecken soll. ...

Wir sehen in lhrer Versetzung in die TB-
Leitung eine gezielte, persdénliche Weiterentwick-
lung und Férderung. Zum 1. Oktober 1988 wer-
den wir Sie zum stellvertretenden Hauptabtei-
lungsleiter ernennen. Léangerfristig soll damit
auch die Ubernahme der TB-Leitung Spinnma-
schinen durch Sie vorbereitet werden, mit der die
Ernennung zum Hauptabteilungsleiter verbunden
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ist..."

Mit der Klage nimmt der Kl&ger die Beklagte
wegen verschiedener Diensterfindungen auf
Rechnungslegung, eidesstattliche Versicherung
der Richtigkeit der gelegten Rechnungen und
Zahlung einer angemessenen Vergitung in An-
spruch. Mit Teilurteil vom 8. Marz 1994 hat die
Kammer die Beklagte zur Rechnungslegung ver-
urteilt. Auf die Berufung beider Parteien hat das
Oberlandesgericht Disseldorf mit Urteil vom 30.
November 1995 das Urteil der Kammer teilweise
abgeéndert und im Ubrigen die Berufungen bei-
der Parteien zurlickgewiesen. Die Verurteilung
der Beklagten zur Rechnungslegung hat das
Oberlandesgericht insgesamt neu gefaBt; wegen
der Einzelheiten wird auf die Urteilsformel auf
den Seiten 2 bis 9 des Urteils vom 30. November
1995 (Bl. 595-602 Hauptakte | <HA I>) verwie-
sen. Gegen dieses Urteil ist die Revision der
Beklagten unter dem Aktenzeichen X ZR 6/96
beim Bundesgerichtshof anhangig.

Gegenstand des vorliegenden Teilurteils ist
zum einen der Vergltungsanspruch, den der
Klager wegen der Erfindung "Craft-Spulkopf"
geltend macht, an der ihm unstreitig ein Miterfin-
deranteil von 30 % zukommt. Fir diese Erfin-
dung mit der internen Bezeichnung A.-Nr. 1670
ist der Beklagten aufgrund einer Prioritdten vom
22. Dezember 1988 und 20. Méarz 1989 in An-
spruch nehmenden Anmeldung vom 28. Novem-
ber 1989 ein européisches Patent erteilt worden,
dessen Anspruch 1 wie folgt lautet:

"Aufspulmaschine

fr einen kontinuierlich anlaufenden Faden,

mit einem drehbaren Spulrevolver (18), auf
dem zwei Spulspindeln (Betriebsspindel 5.1,
Ruhespindel 5.2) gelagert sind, mit einer Chan-
giereinrichtung und einer Kontakitwalze, die dem
Spulrevolver (18) im Fadenlauf vorgeordnet sind,
wobei die Kontaktwalze in Umfangskontakt mit
der sich auf der einen Spulspindel (Betriebsspin-
del) bildenden Spule steht und der Abstand zwi-
schen der Achse der Kontaktwalzer und der Ach-
se der in Betrieb befindlichen Spulspindel im
Sinne einer VergrdBerung und entsprechend dem
wachsenden Spulendurchmesser veranderbar ist,
wobei

die Kontaktwalze (11) auf einem Tréger ge-
lagert ist, der derart beweglich ist, daB die Kon-
taktwalze relativ zur Betriebsspindel (5.1) eine
Hubbewegung mit radialer Komponente ausfih-
ren kann, und wobei auf die Kontaktwalze (11)
eine vorgegebene Kraft in Bewegungsrichtung
des Trager einwirkt,

dadurch gekennzeichnet, daBB

der Revolver mit einem Drehantrieb verbun-
den ist, durch welchen der Revolver (18) wah-
rend der Spulreise im Sinne einer VergréBerung
des Abstandes zwischen der Achse der Kontakt-
walze (11)und der Achse der Betriebsspindel
(5.1) antreibbar ist,

daB der Drehantrieb (33) mit einem Sensor
(52) und einer Drehsteuereinrichtung (54) in ei-
nem Regelkreis eingeschlossen ist,

daB der Sensor (52) wahrend der Spulreise
die Hubbewegung der Kontaktwalze (11) erfaBt,

daB der Drehantrieb (33) durch den Sensor
in Abhangigkeit von der Abweichung zwischen
der Sollstellung und der Iststellung der Kontakt-
walze in dem Regelkreis derart steuerbar ist,

daB die Position der Kontaktwalze im Verlauf
der Spulreise im wesentlichen unverandert
bleibt."

Die nachstehend wiedergegebene Figur 1
der Patentschrift zeigt die Seitenansicht einer
erfindungsgeméaBen Aufspulmaschine im Betrieb.

FiG1

Nach den vom Klager der Rechnungslegung
der Beklagten entnommenen Zahlen hat die Be-
klagte mit Craft-Spulképfen folgende Umséatze
erzielt:

Umsatzjahr Gesamtumsatz
1990 1.501.531,64
1991 28.883.350,26
1992 56.569.774,06
1993 107.837.820,00
1994 145.212.498,40
1995 200.060.918,90

1996 (soweit Rech-
nung gelegt)
insgesamt 681.600.431.50
Zum zweiten ist Gegenstand des vorliegen-
den Teilurteils der Anspruch des Kl&gers gegen
die Beklagte auf eidesstattliche Versicherung der
Richtigkeit der Rechnungslegung, die die Beklag-
te auf der Grundlage der Verurteilung durch das
Oberlandesgericht Disseldorf betreffend die von
den Parteien unter dem Stichwort "Changierge-
setze" zusammengefaBten Erfindungen A.-Nr.
1283, A.-Nr. 1453, A.-Nr. 1540/1541, A.-Nr. 1543
und A.-Nr. 1551 abgegeben hat. Insoweit hat die
Beklagte zuné&chst - noch auf der Grundlage des
Teilurteils der Kammer - dem Klager mit Schrei-

141.534.538,20
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ben vom 20. Dezember 1994 eine Liste betref-
fend die Erfindung A.-Nr. 1283 ("RFR mit Wob-
belung") Ubersandt. Mit Schriftsatz vom 21. Méarz
1995 in einem vom KIl&ger angestrengten
Zwangsmittelverfahren (4 0 6/92 ZV |) hat die
Beklagte eine ergénzende Liste vorgelegt, die fur
die Jahre 1985 bis 1989 weitere 618 Spulképfe
und fir die Jahre 1990 bis 1993 weitere 1.128
Spulkdpfe auswies, die bei Erstellung der dem
Klager zunéchst Ubersandten Auflistung Uberse-
hen worden seien. Zu diesem Zeitpunkt hatte die
Kammer bereits mit BeschluB vom 20. Marz
1995 ein Zwangsgeld gegen die Beklagte festge-
setzt, das das Oberlandesgericht Dusseldorf mit
BeschluB vom 5. Dezember 1995 (2 W 28/95)
mit der Begrundung bestatigt hat, daf die Be-
klagte weder bis zur Entscheidung der Kammer
noch bis zur Entscheidung im Beschwerdeverfah-
ren ihrer Verpflichtung nachgekommen sei, die
von ihr angegebenen einzelnen Lieferungen den
Abnehmern zuzuordnen, so daB allein schon aus
diesem Grunde der angefochtene Zwangsmittel-
beschluB zu Recht ergangen sei. Nach ErlaB des
Urteils des Oberlandesgerichts Diisseldorf vom
6. Dezember 1995 hat die Beklagte dem Klager
eine als komplettierte Auskunft bezeichnete wei-
tere 26seitige Zusammenstellung zum Zwecke
der Rechnungslegung Uberlassen. Mit einem
Zwangsmittelantrag vom 22. Januar 1996 hat der
Klager diese Rechnungslegung als unvollstéandig
beanstandet (4 0 6/92 ZV V). Mit BeschluBB vom
26. Februar 1996 hat die Kammer die Beklagte
erneut zur Rechnungslegung angehalten. Im
Beschwerdeverfahren gegen diese Entscheidung
(2 W 19/96) hat die Beklagte ergdnzende Unter-
lagen zur Kalkulation sowie weitere Erganzungen
ihrer Rechnungslegung vorgelegt. Mit BeschluB
vom 19. August 1996 hat das Oberlandesgericht
die sofortige Beschwerde der Beklagten u.a. mit
der Begrindung zuriickgewiesen, mit den im
BeschluB im einzelnen aufgefiihrten Unterlagen
wirden von der Beklagten zwar zahlreiche
Detailinformationen gegeben, ohne daB dem
Klager jedoch damit eine geordnete und nach-
vollziehbare  Rechnungslegung entsprechend
dem Urteil des Senats erteilt werde. Es komme
hinzu, daB die Angaben in den verschiedenen
Unterlagen in sich widersprichlich seien; wegen
weiterer Einzelheiten wird auf den BeschluB vom
19. August 1996 Bezug genommen (Bl. 102-106
SB ZV IV).

Auf einen weiteren Zwangsmittelantrag des
Klagers vom 22. Mai 1996 (4 0 6/92 ZV V) hat
die Kammer unter Bezugnahme auf die letzte
Beschwerdeentscheidung des Oberlandesge-
richts Dusseldorf mit BeschluB vom 29. August
1996 ein weiteres Zwangsgeld gegen die Beklag-
te festgesetzt. Die Beklagte hat daraufhin dem
Klager am 17. Oktober 1996 eine vollsténdig neu
erarbeitete Rechnungslegung Gbergeben. Im
Beschwerdeverfahren gegen den BeschluBB der

Kammer (2 W 68/96) hat sie mit Schriftsatz vom
5. Dezember 1996 (Bl. 105 SB ZV V) eine Kor-
rektur der Auskunft vom 17. Oktober 1996 Uber-
reicht, nach der sich eine Veranderung des Ge-
samtumsatzes betreffend den Craft-Spulkopf von
460.440.844,09 DM auf 460.972.804,29 DM und
des ausgewiesenen Durchschnittspreises von
62.037,30 DM auf 62.108,97 DM ergab. Mit ei-
nem weiteren Schriftsatz vom 14. Januar 1997
(BI. 128) hat sie die die Changiergesetze betref-
fende Rechnungslegung insoweit korrigiert, als in
der betreffenden Liste 2 - anders als in der Uber-
sichtsliste 1 - durch unterschiedliche Schreibwei-
sen des Abnehmerlandes Siidkorea (einmal Ko-
rea und einmal S. Korea) 1.261 Spulkdpfe mit
einem Umsatzvolumen von 64.281.157,76 DM
nicht erfaBt worden seien. Hiernach hat das
Oberlandesgericht Dusseldorf die Rechnungsle-
gung der Beklagten flr formell vollstéandig erach-
tet und unter Abanderung des Beschlusses der
Kammer vom 29. August 1996 mit BeschluB vom
24. Januar 1997 den letzten Zwangsmittelantrag
des Kl&gers zurlickgewiesen.

Der Kléager sieht Grund zu der Annahme,
daB die in der Rechnung enthaltenen Angaben
der Beklagten nicht mit der erforderlichen Sorg-
falt gemacht worden sind.

Die Beklagte ist der Auffassung, aufgrund
der von ihr véllig neu erstellten und hiernach nur
noch geringfligig korrigierten Rechnungslegung
sei die Annahme nicht gerechtfertigt, daB die
Rechnungslegung nicht mit der erforderlichen
Sorgfalt vorgenommen worden sei.

Nach SchluB der mindlichen Verhandlung
haben die Parteien den Rechtsstreit Uberein-
stimmend fUr in der Hauptsache erledigt erklart,
soweit der Antrag die Rechnungslegung zur Er-
findung Craft-Spulkopf betrifft.

Aus den Griinden: Der Rechtsstreit ist zur
Endentscheidung reif, soweit der Kldger die Be-
klagte auf die Zahlung einer angemessenen Ver-
gltung fur die Nutzung der Diensterfindung
Craft-Spulkopf in Anspruch nimmt, sowie inso-
weit, als er die Verurteilung der Beklagten zur
eidesstattlichen Versicherung der Richtigkeit und
Vollsténdigkeit der die Changiergesetze betref-
fenden Rechnungslegung begehrt. Der letztere
Antrag ist in vollem Umfang begrindet, der Ver-
gltungsanspruch in dem sich aus der Urteilsfor-
mel ergebenden Umfang; im dbrigen ist er unbe-
grindet.

I. Nach § 9 des Gesetzes Uber Arbeitneh-
mererfindungen (ArbEG) hat der Kléger gegen
die Beklagte einen Anspruch auf angemessene
Vergitung fir die von der Beklagten unbe-
schrankt in Anspruch genommene Diensterfin-
dung "Craft-Spulkopf". Die angemessene Vergu-
tung ist unter Berlcksichtigung insbesondere der
wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Diensterfin-
dung, der Aufgaben und der Stellung des Klagers
als Arbeitnehmer im Betrieb der Beklagten sowie
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des Anteils des Betriebes an dem Zustande-
kommen der Diensterfindung auf einen Prozent-
satz von 0,198 % der von der Beklagten im
Rechnungslegungszeitraum erzielten maBgebli-
chen Umséatze von 681.600.431,50 DM festzu-
setzen; dieser Prozentsatz ergibt sich aus dem
Miterfinderanteil des Klagers von 30 %, dem im
Rahmen der Ermittlung des Erfindungswertes
nach der Lizenzanalogie anzusetzenden Lizenz-
satz von 4 % und einem Anteilsfaktor des Kl&-
gers von 16,5 %.

1. Die in § 9 Abs. 2 ArbEG genannten Fakto-
ren, die insbesondere fir die Bemessung der
Vergutung des Arbeitnehmererfinders mafBgeb-
lich sein sollen, betreffen zwei grundséatzlich von-
einander zu trennende Aspekte einer Diensterfin-
dung, die entsprechend auch von den gemaB
§ 11 ArbEG vom Bundesminister flr Arbeit erlas-
senen Richtlinien fir die Vergitung von Arbeit-
nehmererfindungen im privaten Dienst (RL), aus
denen sich Anhaltspunkte dafiir ergeben, wie die
in §9 Abs. 2 ArbEG genannten Faktoren ange-
messen zu beriicksichtigen sind, voneinander
unterschieden werden. Der erste Gesichtspunkt
betrifft die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Er-
findung, die die Richtlinien als Erfindungswert
bezeichnen. Ermittlung des Erfindungswertes
bedeutet Ermittlung des objektiven wirtschaftli-
chen Werts, den die Erfindung und ihre Nutzung
fur den Arbeitgeber haben. Die Ermittlung dieses
wirtschaftlichen Werts ist zwar Voraussetzung far
die Bestimmung einer angemessenen Vergitung
des Arbeitnehmererfinders, hat aber selbst unmit-
telbar mit der Frage der Angemessenheit der
Vergutung nichts zu tun. Die Ausflhrungen der
Beklagten in der letzten mindlichen Verhandlung
geben der Kammer Veranlassung darauf hinzu-
weisen, daB eine vermeintlich zu hohe Arbeit-
nehmererfindervergltung kein AnlaB sein kann,
bei der Ermittlung des Erfindungswertes Faktoren
zu berilcksichtigen, die mit der Frage des wirt-
schaftlichen Wertes der Erfindung far ihre Nutzer
in keinem sachlichen Zusammenhang stehen.
Der Eigenart des Vergltungsanspruchs des Er-
finders, der seine Erfindung im Rahmen seiner
Tétigkeit als Arbeitnehmer gemacht hat, tragt
vielmehr der von den Richtlinien Anteilsfaktor
genannte Gesichtspunkt Rechnung, der dem
Arbeitnehmer nur eine solche Beteiligung an dem
wirtschaftlichen Wert der Erfindung zubilligt, die
unter Berlcksichtigung seiner Aufgaben und
Stellung im Betrieb sowie des Anteils des Arbeit-
nehmers einerseits und des Betriebes anderer-
seits an dem Zustandekommen der Diensterfin-
dung angemessen und billig erscheint.

2. Der Erfindungswert kann in der Regel
nach drei verschiedenen Methoden ermittelt wer-
den (RL Nr. 3), nach der sogenannten Lizenzana-
logie, nach dem erfaBbaren betrieblichen Nutzen
oder aufgrund einer Schatzung. Die Parteien
gehen, da es sich bei dem Craft-Spulkopf um

eine Erfindung handelt, die die Beklagte durch
Umsatzgeschéfte nutzt, Ubereinstimmend von
der Ermittlung des Erfindungswertes nach der
Lizenzanalogie aus; das ist zutreffend und ent-
spricht sténdiger Rechtsprechung. Bei dieser
Methode wird der Lizenzsatz, der fir vergleichba-
re Félle bei freien Erfindungen in der Praxis lb-
lich ist, der Ermittlung des Erfindungswertes
zugrunde gelegt (RL Nr. 3 a). Die Kammer
schatzt diesen Vergleichslizenzsatz unter Be-
ricksichtigung der nachstehenden Erwagungen
auf 4 % der von der Beklagten errechneten Spul-
kopfumsétze (§ 287 ZPO).

a) Der Bestimmung der angemessenen Li-
zenzgebihr ist mit dem Kl&ger ein Umsatz der
Beklagten mit Craft-Spulkdpfen von 681 Millio-
nen DM zugrundezulegen. Im allgemeinen ist der
Lizenzsatz in Gestalt eines Prozentsatzes von
den Umsatzerlésen des Lizenznehmers zu
bestimmen; hiervon im Streitfall abzuweichen,
besteht kein AnlaB. Die Beklagte hat die erfin-
dungsgeméBen Spulképfe teils einzeln, teils als
Bestandteile von Spinnmaschinen verauBert. Im
ersteren Fall hat sie in der Rechnungslegung den
Nettoverkaufspreis ausgewiesen, der der Be-
rechnung der Lizenzgebuhr zugrundezulegen ist.
Im zweiten Fall hat sie einen Verkaufspreis auf
der Grundlage ihrer Herstellkosten kalkuliert. Sie
hat insoweit zum einen einen als "Preis-BE" be-
zeichneten Preis auf der Basis der erzielten Be-
triebsergebnisse fir ihre Produktgruppe Spinn-
maschinen ausgewiesen, zum anderen einen als
"Preis-Angebot" bezeichneten Preis, der sich aus
den ermittelten Selbstkosten und einem kalkula-
torischen Gewinnzuschlag von 20 % zusammen-
setzt. Der Bemessung der LizenzgebUhr ist der
letztgenannte Preis zugrundezulegen. Das Ober-
landesgericht Dusseldorf hat in seinem Urteil
vom 30. November 1995, in dem es die Beklagte
u.a. zur Angabe des Gewinnaufschlages verur-
teilt hat, darauf hingewiesen, daB3 es der Beklag-
ten unbenommen bleibe, dies im einzelnen dar-
zutun, soweit sich der kalkulatorische Gewinn-
aufschlag im Einzelfall nicht realisiert habe. Je-
denfalls sei der kalkulatorische Gewinnaufschlag
zunéchst ebenso wie die anderen Ublichen Kalku-
lationsaufschlage ein Anhaltspunkt daftr, welcher
Wert bzw. Preis dem Erfindungsgegenstand zu-
komme, soweit er als Teil einer umfassenderen
Vorrichtung Gegenstand der Lieferung und/oder
Rechnung gewesen sei und fir ihn kein Netto-
verkaufspreis ausgewiesen worden sei (Seiten
46,47 des Urteils, Bl. 640/641 HA 1). Diese Aus-
fuhrungen macht sich die Kammer zu eigen. Die
Beklagte hat von der Méglichkeit, durch eine
Nachkalkulation einen erzielten geringeren Ge-
winn darzutun, keinen Gebrauch gemacht. Mit
dem Betriebsergebnis der Produktgruppe Spinn-
maschinen kann dieser Gewinn nicht gleichge-
setzt werden, was im Ubrigen auch die Beklagte
anzunehmen scheint, wenn sie in ihrem Schrift-
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satz vom 31. Januar 1997 (Bl. 107 HA Il) aus-
fuhrt, sie gehe trotz des wesentlich niedrigeren
Betriebsergebnisses zu Gunsten des Klagers von
einem theoretischen Gewinnzuschlag von 20 %
aus.

b) Nach der Lizenzanalogie, wie sie auch bei
der Ermittlung der Hbéhe einer Bereicherungsli-
zenz oder einer Schadensersatzlizenzgebihr
wegen Verletzung eines gewerblichen Schutz-
rechts angewandt wird, schuldet der "Lizenzneh-
mer" dem "Lizenzgeber" eine angemessene Li-
zenz in der Hbéhe, wie sie vernlinftige Vertrags-
parteien bei AbschluB eines Lizenzvertrages
vereinbart hatten, wenn sie die kiinftige Entwick-
lung und namentlich den Umfang der Benut-
zungshandlungen vorhergesehen hatten. Wegen
dieses hypothetischen Ausgangspunktes 1&Bt sich
die Hohe der angemessenen Lizenz nicht exakt
errechnen, sondern nur in einer wertenden Ent-
scheidung unter Berticksichtigung aller Umstande
des Einzelfalles gemaB § 287 Abs. 1 ZPO nach
freier Uberzeugung bestimmen, wobei alle Ge-
sichtspunkte zu berlcksichtigen sind, die den
objektiven Wert des Schutzrechtsgebrauchs be-
einflussen (standige Rechtsprechung; vgl. zuletzt
Kammer, Entscheidungen 1996, 17, 21/22 -
Hochregalanlage - mit zahlreichen Nachweisen).

Den besten Anhaltspunkt fur die Feststellung
des objektiven Wert des Schutzrechtsgebrauchs
bieten feststellbare tatséchlich gezahlte Lizen-
zen, in erster Linie solche Lizenzgebihren, die
fir den Gegenstand der in Rede stehenden Er-
findung bezahlt worden sind, soweit solche nicht
zur Verflgung stehen, Lizenzsatze, die flir ver-
gleichbare Erfindungen vereinbart worden sind.
In dieser Hinsicht haben die Parteien nichts kon-
kretes vorgetragen. In einem solchen Fall kénnen
die angemessenen Lizenzgebihren nur auf der
Grundlage eines allgemeinen Lizenzgebihren-
rahmens unter Berlcksichtigung der Bedeutung
der Erfindung, namentlich ihrer technischen Vor-
zlge und der Marktchancen, die sich gegebenen-
falls hieraus ergeben, einerseits und der aus der
Sicht eines Lizenznehmers gangbaren wirtschaft-
lich verninftigen Alternativen andererseits be-
stimmt werden. Die Erfindung, an der der Klager
beteiligt ist, ist dem Sondervorrichtungsbau zu-
zuordnen. Fir diesen Bereich hat die Kammer,
worauf sie in der mindlichen Verhandlung hin-
gewiesen hat, bereits mehrfach und auch in jin-
gerer Zeit nach sachverstandiger Beratung einen
Lizenzrahmen von 4 bis 10 % zugrunde gelegt
(siehe auch insoweit zuletzt Kammer, Entschei-
dungen 1996, 17, 22 - Hochregalanlage). Er ist
auch im Streitfall heranzuziehen.

c) In diesem Rahmen nimmt die Kammer
den Wert der Erfindung Craft-Spulkopf mit 6 %
an, die aus den zu e) dargelegten Griinden flr
die gedachte Lizenz der Beklagten auf 4 % her-
abzusetzen sind. Dieser Prozentsatz ist zundchst
ohne weiteres in Einklang zu bringen mit dem

von der Beklagten angegebenen Gewinnzu-
schlag, der nach den vorstehenden Ausfihrun-
gen zu a) in dem flr die Bemessung der Lizenz-
geblhr maBgeblichen Umsatz enthalten ist. Er
tréagt aber auch den Vorteilen Rechnung, die der
Beklagten aus der Benutzung der Erfindung er-
wachsen.

Das flur die Erfindung erteilte européische
Patent betrifft eine Aufspulmaschine. Solche
Aufspulmaschinen oder Spulkdpfe sind Bestand-
teile von Spinnmaschinen, die, wie der Kl&ager in
seinem Schriftsatz vom 20. Juni 1997 dargelegt
hat, prinzipiell aus folgenden Elementen beste-
hen:

- einem Extruder zur Erzeugung flissigen
Kunststoffs durch Aufschmelzung, )

- einer Lochplatte, durch deren Offnungen
der flissige Kunststoff zur Erzeugung von Fila-
menten gepreBt wird,

- einem Kihlbereich, in dem die Filamente
durch Anblasen gekuhlt werden sowie Uber eine
Fallstrecke weiter abkiihlen,

- einer Zusammenfihrung der Filamente, die
durch Zusammenfassen und Zugabe einer Was-
ser-Ol-Emulsion zu Faden geblindelt werden, die
aus einem oder einer Vielzahl, im Extremfall Gber
90 Filamenten, bestehen,

- eventuell einer Streckung der nach der
Biindelung vorhandenen F&den und

- einer Aufspulung der Faden, wobei eine
Anlage Ublicherweise 12, meistens 24 oder 36
Spulkdpfe aufweist.

Um die kontinuierlich anlaufenden Faden
ohne Abfall und ohne Unterbrechung aufwickeln
zu koénnen, besitzt die Aufspulmaschine zwei
Spulspindeln (vgl. Bezugszeichen 5.1 und 5.2 in
der oben wiedergegebenen Figur 1 der Patent-
schrift), die abwechselnd zum Aufspannen und
Bilden der Spule dienen oder in Ruheposition
sind. Zur Aufspulmaschine gehért ferner nach
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 ein
drehbarer Spulrevolver (18), auf dem die Spul-
spindeln gelagert sind, sowie eine Changierein-
richtung (4) und eine Kontaktwalze (11), die dem
Spulrevolver im Fadenlauf vorgeordnet sind,
wobei die Kontaktwalze in Umfangskontakt mit
der sich auf der einen Spulspindel (Betriebsspin-
del 5.1) bildenden Spule steht und der Abstand
zwischen der Achse der Kontakiwalze und der
Achse der in Betrieb befindlichen Spulspindel im
Sinne einer VergrdBerung und entsprechend dem
wachsenden Spulendurchmesser veranderbar ist.

Eine solche Aufspulmaschine ist nach den
Ausfihrungen der Patentschrift aus der européi-
schen Patentanmeldung 161 618 (Anlage HB 11)
bekannt. Wahrend der Spulreise steht der Spul-
revolver fest mit Ausnahme zweier kurzer Zeiten,
in denen die in Betrieb gehende Spulspindel zu-
nachst in Kontakt mit einer ersten und danach in
Kontakt mit einer zweiten Kontaktwalze gebracht
wird. Die Kontaktwalzen dagegen sind auf einem
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beweglichen Tréager gelagert, so daB sie einem
dem anwachsenden Spulendurchmesser ent-
sprechende Hubbewegung mit radialer Kompo-
nente zur Spulspindel ausfihren kdnnen, da der
Spulrevolver wahrend der eigentlichen Spulreise
nicht gedreht wird. Das ist anders bei einer weite-
ren Aufspulmaschine, wie sie etwa in den euro-
paischen Patentschriften 1 359 und 15 410 (An-
lage HB 12) beschrieben wird. Bei dieser Auf-
spulmaschine ist die Kontaktwalze im Maschi-
nengestell fest gelagert, wahrend die Spulspin-
deln in Schwingen gelagert werden, welche an
dem Spulrevolver schwenkbar gelagert sind, so
daB die Spulspindeln relativ zu dem spulenden
Revolver eine duBere und eine innere radiale
Lage einnehmen kdnnen. Hierbei treten, wie es in
der Patentschrift heiBt, im Verlaufe der Spulreise
unstetige Anderungen der Radialkraft (Anpref-
kraft) ein, die zwischen Kontaktwalze und der zu
bildenden Spule besteht. Das beruht darauf, daf
die AnpreBkraft durch eben dieselben Steuerein-
richtungen aufgebracht wird, welche auch die
Relativbewegung zwischen der Kontaktwalze und
der Betriebsspulspindel steuern. Daher wirken
sich bei der langsamen Drehung des Spulenre-
volvers unvermeidliche Stick-Slip-Effekte als
Schwankungen und insbesondere unstetige
Schwankungen der AnpreBkraft aus.
Stick-Slip-Effekte sind auch unvermeidlich bei
der Aufspulmaschine nach der DE-OS 25 44 773
(Anlage HB 14), bei welcher eine Spulspindel in
einem beweglichen Schlitten gelagert ist und die
Kontaktwalze in einem ebenfalls beweglichen
Trager. Zudem ist diese Aufspulmaschine nicht
zum verlustlosen Aufspulen auf zwei abwech-
selnd in Betrieb befindlichen Spulspindeln geeig-
net, da sie hierflir zusatzlich auch einen drehba-
ren Spulenrevolver enthalten muBte.
Demgegenuber soll die Erfindung das Pro-
blem 16sen, eine Aufspulmaschine zu schaffen,
bei der sich die radiale AnpreBkraft zwischen der
Kontaktwalze und der Spule im Verlauf der Spul-
reise stetig und nur wenig andert und die einfach
und kompakt aufgebaut ist. Hierzu ist nach dem
Kennzeichen des Patentanspruchs der Revolver
mit einem Drehantrieb verbunden, durch welchen
der Revolver wahrend der Spulreise im Sinne
einer VergroBerung des Abstandes zwischen der
Achse der Kontakiwalze und der Achse der Be-
triebsspindel antreibbar ist. Dies geschieht in der
Weise, daB der Drehantrieb (33) mit einem Sen-
sor (52) und einer Drehsteuereinrichtung (54) in
einem Regelkreis eingeschlossen ist, wobei der
Sensor wahrend der Spulreise die Hubbewegung
der Kontakiwalze erfaBt. Der Drehantrieb ist
durch den Sensor in Abhangigkeit von der Ab-
weichung zwischen der Sollstellung und der
Iststellung der Kontaktwalze in dem Regelkreis
derart steuerbar, daB die Position der Kontakt-
walze im Verlauf der Spulreise im wesentlichen
unverandert bleibt. Wie in der Beschreibung na-

her ausgefthrt wird, macht die Kontaktwalze in
ihrer Fihrung nur geringfliigige Bewegungen ra-
dial zur Betriebsspindel im Bereich von wenigen
Millimetern, vorzugsweise weniger als 1 mm. Die
erforderliche Relativbewegung, mit der der Ab-
stand zwischen der Achse der Kontaktwalze und
der Achse der Betriebsspulspindel dem wach-
senden Spulendurchmesser angepaft wird, wird
durch Drehung des Spulenrevolvers wahrend der
Spulreise ausgefihrt. Der die Drehung bewirken-
de Motor wird durch den Sensor gesteuert, wel-
cher die Bewegung der Kontakiwalze erfaf3t.
Stick-Slip-Erscheinungen bei der Drehung des
Spulenrevolvers treten nicht auf, da der Spulen-
revolver zwangsweise angetrieben wird. Die Ho-
he der AnpreBkraft wird allein durch die auf die
Kontaktwalze einwirkende Kraft bestimmt. Die
Spulspindeln sind auf und relativ zu dem Spulen-
revolver unbeweglich gelagert, wodurch sich im
Gegensatz zu der Aufspulmaschine nach der
europaischen Patentanmeldung 161 618 ein we-
sentlich stabilerer Aufbau und ein stetiger Verlauf
der AnpreBkraft ergibt. Dementsprechend
schreibt die Beklagte in ihren als Anlage Ax 7
Uberreichten Geschéftsberichten und sonstigen
Unternehmensschriften dem Craft-Spulkopf auch
"entscheidende technische Vorteile" zu und be-
merkt, durch die fehlende Gradfihrung des
Changierschlittens entfalle die Reibung in Kugel-
fuhrungen und Entlastungszylindern, so daB die
AnpreBkraft zwischen Spule und Kontaktwalze
wahrend der Spulreise und langfristig vollig kon-
stant bleibe. Im Geschéaftsbericht 1994 wird her-
vorgehoben, die Hochgeschwindigkeitswickler
der Craft-Baureihe héatten die herausragende
Stellung der Beklagten im Chemiefasermaschi-
nenmarkt gegen starkste Wettbewerber weiter
ausgebaut.

Demgegenuber Uberzeugt es nicht, wenn die
Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 31. Januar
1997 Lésungen der Wettbewerber B. und C. als
praktisch gleichwertig behandelt. Die Beklagte
bezieht sich hinsichtlich der vermeintlichen Alter-
nativen auf diejenigen Druckschriften, die in der
Patentschrift erdrtert und vorstehend behandelt
worden sind. Sie legt jedoch nicht dar, daB und
inwiefern demgegentber die angegebenen Vor-
teile der Erfindung tats&chlich nicht gegeben oder
nicht realisierbar seien. Bei dieser Sachlage [aBt
sich auch nicht sagen, die Erfindung besitze kei-
ne textiltechnologischen Vorteile, sondern habe
lediglich maschinentechnische Bedeutung. Denn
die Beklagte rdumt ein, daB die gleichmaBige
AnpreBkraft der Kontakiwalze bei dem Craft-
Spulkopf sich auf das Produkt auswirkt.

Die Vorteile der Erfindung und der sich dar-
aus ergebende Nutzen flr die Marktposition der
Beklagten werden jedenfalls fir den zu beurtei-
lenden Zeitraum auch nicht dadurch wesentlich
geschmalert, daBB die US-Patentschrift 5 407 143
(Anlage HB 21), wie die Beklagte ausfihrt, eine
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"Umgehungslésung” beschreibe, bei der der Re-
volver in Abhangigkeit von dem bei Anwachsen
des Spulendurchmessers zunehmenden AnpreB3-
druck zwischen Kontaktwalze und Spule gesteu-
ert werde. Denn eine entsprechende "Umge-
hungslésung" existiert auf dem Markt, wie un-
streitig ist, tatsachlich nicht, und es muBte sich
erst erweisen, ob mit einem Kraftsensor entspre-
chend vorteilhaft und zuverldssig wie nach der
Erfindung gearbeitet werden kann. Entsprechen-
des gilt for die im nachgelassenen Schriftsatz
von der Beklagten erérterte, in Patentschriften
bzw. Anmeldungen der Mitbewerber C. und D.
beschriebene Lésung, bei der der Rotor in Ab-
hangigkeit von dem errechneten Spulendurch-
messer gedreht wird.

Der wirtschaftliche Nutzen, der sich fir die
Beklagte aus der Méglichkeit ergibt, den Markt
mit dem technisch vorteilhaften Craft-Spulkopf
bedienen zu kénnen, kann auch nicht mit dem
Hinweis relativiert werden, auf dem Sektor Spinn-
und Aufspulmaschinen existiere bis auf die Fir-
men C. und E. mit einem Marktanteil von unter
10 % nur noch auslandische Konkurrenz, so daB
eine wesentliche Marktbeeinflussung infolge des
hohen Exportanteils der Beklagten nur durch die
im Ausland erteilten Patente méglich sei; Erlan-
gung und Durchsetzung von Patentschutz auf
den Auslandsmarkten seien jedoch ungewif3 und
mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Die-
se pauschalen Bemerkungen, die die Beklagte
nur durch den Hinweis konkretisiert hat, die Pa-
tentanmeldung in Taiwan habe - aus allerdings
bis zum SchluB der mundlichen Verhandlung
nicht ndher erlduterten Grinden - nicht zur Pa-
tenterteilung geflhrt, reichen nicht aus, um an-
zunehmen, ein fir die Erfindung erlangtes bzw.
erlangbares Monopol sei auf wichtigen Aus-
landsmarkten tatséchlich nicht durchsetzbar.

Bei der Bemessung der angemessenen Li-
zenzgebihr ist weiterhin zu berlicksichtigen, dafi
die technischen Vorteile des Craft-Spulkopfes der
Beklagten nicht lediglich bei den Umsatzgeschéf-
ten mit derartigen Spulkdpfen zugute kommen.
Die Beklagte weist selbst darauf hin, daB Spul-
kdpfe fast ausschlieBlich im Rahmen von Spinn-
anlagen verkauft wlrden. Aus den dargelegten
Grinden stellt sich der Craft-Spulkopf jedoch als
vorteilhaftes Element der Spinnanlage dar, der
auch das Ergebnis des mit der Spinnmaschine
durchgefihrten  Herstellungsvorgangs  positiv
beeinfluBt. Die Nutzung der Erfindung ist daher
geeignet, sich auf den gesamten Spinnmaschi-
nenabsatz der Beklagten positiv auszuwirken.
Das rechtfertigt es, den lediglich nach dem Preis
des Spulkopfes bemessenen Lizenzsatz nicht zu
niedrig anzusetzen.

d) Der von den Parteien erérterte Gesichts-
punkt der Mitbenutzung weiterer Schutzrechte
rechtfertigt unter Berucksichtigung der zuvor
erdrterten Umsténde keinen niedriger als mit 6 %

bemessenen Lizenzsatz. Zwar kann es sich li-
zenzmindernd auswirken, wenn der "Lizenzneh-
mer" eigene oder lizenz- oder schadenersatz-
pflichtige Drittrechte mitbenutzt, sofern dadurch
eine Wertsteigerung eingetreten ist oder die Par-
teien sich aus anderen Grinden gleichwohl! auf
eine Herabsetzung des Lizenzsatzes geeinigt
hatten (BGH, GRUR 1995, 578 — Steuereinrich-
tung 1l). Die von der Beklagten angefuhrten
Schutzrechte erganzen die Vorteile der Erfindung
Craft-Spulkdpfe jedoch nicht in einer Weise, die
es gebdte, dieser Benutzung wesentlichen Ein-
fluB auf die Festsetzung des Lizenzsatzes einzu-
rdumen (wird ausgefiihrt).

e) Eine Abstaffelung des Lizenzsatzes
kommt nicht in Betracht. Wie bereits eingangs
ausgefihrt, kann sie nicht durch einen vermeint-
lich angemessenen Interessenausgleich zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gerechtfer-
tigt werden, da die Frage, ob abzustaffeln ist oder
nicht, zur Ermittlung des Erfindungswertes nach
der Lizenzanalogie gehort. Abzustaffeln ist daher
dann und insoweit, als nur ein abgestaffelter Li-
zenzsatz die angemessene und Ubliche Vergu-
tung fir das Nutzungsrecht des "Lizenznehmers"
an der Erfindung darstellt. Dementsprechend
weisen auch die Richtlinien in Nr. 11 darauf hin,
daB im Einzelfall zu beriicksichtigen ist, ob und in
welcher HOhe in den verschiedenen Industrie-
zweigen solche ErmaBigungen des Lizenzsatzes,
wie sie die Richtlinie angibt, bei freien Erfindun-
gen Ublich sind. Nur soweit dies der Fall ist, ist
nach standiger Rechtsprechung der Kammer
eine Abstaffelung vorzunehmen (vgl. auch BGH,
GRUR 1990, 271, 273 - Vinylchlorid; Barten-
bach/Volz, Arbeitnehmererfindervergitung, RL
Nr. 11 Rdnr. 16 ff.).

Fir die Ublichkeit der Abstaffelung hat die
Beklagte nichts hinreichendes dargetan. Sie hat
lediglich als Anlage HB 5 zwei Lizenzvertrage
vorgelegt, die weder ihrer Zahl nach eine Ublich-
keit belegen kénnen noch Uberhaupt eine Abstaf-
felung enthalten. Der erste Vertrag enthélt ledig-
lich eine Kappung der Lizenzgebihrensumme,
die unter bestimmten Voraussetzungen bei
300.000,00 DM, anderenfalls bei 1 Millionen DM
liegen sollte. Welche Erwagungen dem im ein-
zelnen zugrunde gelegen haben, ist nicht vorge-
tragen. Der zweite Lizenzvertrag enthalt weder
eine Abstaffelung noch eine Kappung der Li-
zenzgebihrensumme, sondern eine einmalige
Pauschallizenz in Héhe von 2,5 Millionen DM fir
ein nicht ausschlieBliches Nutzungsrecht an drei
europaischen Patenten und entsprechenden Aus-
landsschutzrechten. Es ist nicht erkennbar, wel-
che Schlisse hieraus auf die Ublichkeit einer
Abstaffelung einer umsatzbezogenen Lizenzge-
biihr gezogen werden kénnten.

Gleichwohl mufB die betrachtliche absolute
Hobhe der von der Beklagten erzielten Umsétze,
die allein fir die Jahre 1993 bis 1996 fast 600
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Millionen DM betragt, bei der Bemessung der
Lizenzgebuhr berlcksichtigt werden. Denn die
Hbéhe dieser Umsétze ist nicht nur der Benutzung
der Erfindung geschuldet, sondern auch der Stel-
lung der Beklagten als eines fuhrenden Unter-
nehmens auf dem Weltmarkt und der damit ver-
bundenen Reputation des Unternehmens und der
Wertschatzung seiner Erzeugnisse sowie der
BemUhungen dieses Unternehmens in Entwick-
lung, Produktion und Vertrieb um Aufrechterhal-
tung und Ausbau seiner Marktstellung, die es
ermoglicht haben, die technischen Vorteile der
Erfindung in einen entsprechenden Markterfolg
umzusetzen. Vernlnftige Lizenzvertragsparteien
hatten der sich hieraus ergebenden Chance des
Lizenzgebers, Uber die Laufzeit des Patentes an
Umsétzen in Milliardenhéhe zu partizipieren,
durch einen Abschlag von dem ohne Bertcksich-
tigung dieser Marktstellung angemessenen Li-
zenzsatz Rechnung getragen, den die Kammer
unter Abwagung aller Umstande mit einem Drittel
bemiBt.

f) Als Bestandteil der angemessenen Li-
zenzgebiihr sind schlieBlich die vom Kl&ger ver-
langten Zinsen in Hohe von 3,5 % Uber dem je-
weiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank
zu bertcksichtigen. Eine solche Verzinsungsre-
gelung ist nach sténdiger Rechtsprechung der
Kammer (Mitteilungen 1990, 101 - Dehnungsfu-
genabdeckprofil) Bestandteil eines gedachten
Lizenzvertrages, in dem die geschuldeten Li-
zenzgeblihren nicht zeitnah, sondern mit erhebli-
cher Verzdgerung gezahlt werden. Verniinftige
Vertragsparteien, die eine solche Gegebenheit im
Voraus bedacht hatten, hatten dem sich hieraus
ergebenden Vorteil fir den Lizenznehmer durch
die Vereinbarung einer angemessenen Verzin-
sung der geschuldeten Lizenzgebuhren Rech-
nung getragen. So zu verfahren, ist auch im
Streitfall angemessen, da auch der Kléger als
gedachter "Lizenzgeber" erst mit erheblicher
zeitlicher Verzdgerung an den der Beklagten
zugeflossenen Vorteilen der Erfindung partizi-
piert.

3. Von dem unter Beriicksichtigung des Ver-
gleichslizenzsatzes und der erzielten Umsétze
ermittelten Erfindungswert ist dem Klager ein -
von seinem Miterfinderanteil zu berechnender
Anteil von 16,5 % zuzubilligen. Dies entspricht
einer angemessenen Bewertung seiner Aufgaben
und seiner Stellung im Betrieb der Beklagten
zum maBgeblichen Zeitpunkt sowie des Anteils
des Betriebs an dem Zustandekommen der
Diensterfindung nach MaBgabe der Richtlinien
Nrn. 30 bis 37 zum Anteilsfaktor.

Der Anteilsfaktor kann durch drei Elemente
bestimmt werden: durch die Beteiligung von Ar-
beitnehmer und Betrieb an der "Stellung der Auf-
gabe", durch ihre Beteiligung an der Lésung der
Aufgabe und durch Aufgaben und Stellung des
Arbeitnehmers im Betrieb im allgemeinen (RL Nr.

30).

a) Fir die Bewertung der der Erfindung
zugrundeliegenden Aufgabe ist die Wertzahl 3
angemessen. Sie ist nach RL Nr. 31 anzusetzen,
wenn der Arbeithehmer zu der Erfindung veran-
laBt worden ist, ohne dafB der Betrieb ihm eine
Aufgabe gestellt hat, jedoch durch die infolge der
Betriebszugehdrigkeit erlangte Kenntnis von
Méngeln und Bedurfnissen, wenn der Erfinder
diese Mangel und Bediirfnisse nicht selbst fest-
gestellt hat. Dieser Ansatz entspricht dem, was
die Beklagte in ihrem Schreiben vom 18. Méarz
1991 (Anlage 47) an den Kl&ger angenommen
hat. Wenn sie demgegenlber in der Klageerwi-
derung (Bl. 72/73 HA 1) die Wertzahl von 1,5 mit
der Begriindung herangezogen hat, es habe zu
den selbstversténdlichen beruflichen Obliegen-
heiten des Klagers als Leiter einer Entwicklungs-
abteilung gehért, Eigeninitiative bei Entwicklun-
gen zu entfalten, so ist dem tatsachlich fir eine
"Aufgabenstellung” nichts konkretes zu entneh-
men. Ganz allgemeine Anweisungen wie die, auf
Erfindungen zu achten, reichen als Aufgabenstel-
lung durch den Betrieb nicht aus. Selbst wenn
Entwicklungstétigkeiten in den Obliegenheitsbe-
reich des Arbeitnehmers fallen, ist ein zusatzli-
cher AnstoB oder eine konkretere Vorgabe aus
dem Bereich des Unternehmens erforderlich, um
von einer betrieblichen Aufgabenstellung ausge-
hen zu kdnnen (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.0., RL
Nr. 31 Rdnr. 17). Anderenfalls wirde vernachlas-
sigt, daB nicht die "Aufgabe" oder das technische
Problem die Erfindung ausmacht und damit das-
jenige, fur das der Arbeitnehmer eine besondere
Vergutung zu beanspruchen hat, sondern die
Lésung der Aufgabe. Nur eine Anregung, die
wenigstens irgendeine Hilfestellung fir die ei-
gentliche erfinderische Leistung bedeutet, recht-
fertigt es deshalb, als betrieblicher Anteil am
Zustandekommen der Diensterfindung gewertet
zu werden (vgl. Kammer, Entscheidungen 1996,
44, 48 - Farbbandkassetten).

Insofern behauptet die Beklagte zwar nun-
mehr unter Bezugnahme auf ihren Schriftsatz
vom 31. Januar 1997 (BI. 138 HA 1), im Zuge der
geplanten Modernisierung und Rationalisierung
sei dem Klager klar vorgegeben gewesen, daf
ein Konzept mit Achsantrieb der Spulspindeln
und mit rotierendem Revolver sowie ortsfester
Kontaktwalze untersucht werden musse. Es fehlt
jedoch an einer hinreichenden Darlegung, durch
wen und in welcher Form der Kl&ger diese "klare
Vorgabe" erhalten haben soll. Die Behauptung
der Beklagten steht zudem in auffallendem Wi-
derspruch zu dem bisherigen, weit allgemeineren
Vorbringen und dem, was in dem Schreiben der
Beklagten vom 23. Februar 1988 (Anlage HB
10), das im Tatbestand auszugsweise wiederge-
geben ist, zum Aufgabenschwerpunkt des KI&-
gers in der TB-Leitung bemerkt ist. Andererseits
kann hieraus wiederum geschlossen werden, daf3
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der Klager die "Méangel und Bedirfnisse" auch
nicht in einem die Wertzahl 4 rechtfertigenden
Sinne "selbst festgestellt" hat.

b) Die Wertzahl 3 ist auch fur die "L&sung
der Aufgabe" (RL Nr. 32) anzusetzen. Bei der
Ermittlung der Wertzahl fur die Lésung der Auf-
gabe soll nach Nr. 32 der Richtlinien beachtet
werden, ob die Losung mit Hilfe der dem Erfinder
beruflich geldufigen Uberlegungen gefunden
worden ist, ob sie aufgrund betrieblicher Arbeiten
oder Kenntnisse gefunden wird und ob der Be-
trieb dem Erfinder mit technischen Hilfsmitteln
unterstltzt. Liegen bei einer Erfindung alle diese
Merkmale vor, so soll die Wertzahl 1 angesetzt
werden; liegt keines dieser Merkmale vor, soll die
Wertzahl 6 angesetzt werden. Die Wertzahl 3
liegt damit etwas unterhalb des Mittelwertes. Die
Kammer tragt damit zum einen dem Umstand
Rechnung, daB die Uberlegungen, mit deren
Hilfe die erfindungsgemaBe Ldsung gefunden
worden ist, im wesentlichen solche gewesen sein
mussen, die die Vor- und Nachteile der dem Kl&-
ger bekannten Lésungen im einzelnen berick-
sichtigt und gegeneinander abgewogen haben
und insofern dem Klager "beruflich gelaufig” wa-
ren. Andererseits weist der Kldger zutreffend
darauf hin, daB es sich um eine "rein gedankli-
che" Erfindung handelt, die der Unterstitzung
des Unternehmens durch technische Hilfsmittel
nicht oder kaum bedurfte. Daher spielen auch
betriebliche Arbeiten oder Kenntnisse keine we-
sentliche Rolle; auch soweit die Beklagte auf die
Aufspulmaschine nach der européischen Patent-
schrift 114 ... als Anregung verweist, nimmt sie
nur auf einen verdffentlichten Stand der Technik
Bezug, dessen Verfligbarkeit bei den vorstehen-
den Ausfihrungen bereits berlcksichtigt worden
ist. Mit den Ausfihrungen des Kl&gers in seinem
Schriftsatz vom 17. September 1992 (BI. 109 HA
1) ist aus alledem die Wertzahl 3 abzuleiten.

c) SchlieBlich erscheint fur Aufgaben und
Stellung des Klagers im Betrieb (RL Nr. 33) die
Wertzahl 2,5 angemessen. Nach den Richtlinien
sind in die zweite Gruppe (mit der Wertzahl 2) im
allgemeinen die Leiter der Entwicklungsabteilun-
gen einzuordnen sowie Gruppenleiter in der For-
schung. Zur dritten Gruppe (Wertzahl 3) gehéren
in der Entwicklung die Gruppenleiter von Kon-
struktionsbtiros. Wie die Richtlinien hervorheben,
darf diese Eingruppierung jedoch nicht schema-
tisch vorgenommen werden, sondern bedarf im
Einzelfall einer Kontrolle anhand der tatsachli-
chen Verhéltnisse des konkreten Betriebes. Hier-
nach koénnte der Kléger zwar, wie er geltend
macht, nach der betrieblichen Hierarchie in die
dritte Gruppe eingeordnet werden. Angemessen-
erweise ist jedoch zu berucksichtigen, daB ihm
mit der Versetzung in die TB-Leitung speziell die
fachliche und personelle Verantwortung flr den
Bereich der Spulképfe Ubertragen worden ist, der
zu einem wenig spater liegenden Zeitpunkt auch

durch die Ernennung zum stellvertretenden
Hauptabteilungsleiter Rechnung getragen werden
sollte. Das bertcksichtigt der Ansatz der Wert-
zahl 2,5.

d) Der Summe der Wertzahlen von 8,5 ent-
spricht nach RL Nr. 37 ein Anteilsfaktor von
16,5 %.

4. Abziglich der fir die Jahre 1990 (700,-
DM) und 1991 (1.300,- DM) gezahlten Betrage
ergibt sich eine  Gesamtvergitung von
1.347.568,85 DM.

Il. Nach § 259 Abs. 2 BGB ist die Beklagte
verpflichtet, die Richtigkeit und Vollsténdigkeit
der die Changiergesetze betreffenden Rech-
nungslegung an Eides statt zu versichern, da
Grund zu der Annahme besteht, daB die bisheri-
gen Angaben nicht mit der erforderlichen Sorgfalt
gemacht worden sind.

Far den Anspruch auf Abgabe der eidesstatt-
lichen Versicherung ist eine sachliche Unrichtig-
keit der Rechnungslegung weder erforderlich
noch genligend. MaBgeblich ist allein, ob Grund
zu der Annahme mangelnder Sorgfalt besteht.
Anhaltspunkte hierfur kénnen sich aus der Art der
Rechnungslegung, aus nachgewiesenen Unrich-
tigkeiten und Unvollstédndigkeiten, aber auch aus
friherem Verhalten des Schuldners ergeben (vgl.
Benkard/Rogge, Patentgesetz, 9. Aufl., § 139
Rdnr. 91). Insbesondere kann die Unvollstédndig-
keit oder Unrichtigkeit friiherer, inzwischen ver-
vollstandigter oder berichtigter Angaben des Ver-
pflichteten ausreichen, um die Beflrchtung man-
gelnder Sorgfalt zu begrinden, die dem Glaubi-
ger der Rechnungslegung einen Anspruch auf
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung gibt
(vgl. BGH, GRUR 1960, 247, 249 - Krankenwa-
gen ). Zwar besteht in derartigen Fallen eine
Verpflichtung zur Abgabe der eidesstattlichen
Versicherung dann nicht, wenn der durch frihere
Unvollstéandigkeiten oder Unrichtigkeiten hervor-
gerufene Verdacht mangelnder Sorgfalt durch
Umstande entkraftet wird, die die Annahme be-
grinden, die zun&chst mangelhafte Auskunft
beruhe auf unverschuldeter Unkenntnis oder auf
einem entschuldbaren Irrtum des Auskunfts- oder
Rechnungslegungspflichtigen (vgl. BGHZ 89,
137, 140; OLG Diisseldorf, Urteil vom 5. Sep-
tember 1996, 2 U 58/95 - 4 0 280/94 LG Dissel-
dorf). So verhélt es sich jedoch im Streitfall gera-
de nicht.

Die Beklagte hat nicht nur, wie sich aus dem
Tatbestand ergibt, ihre Rechnungslegung mehr-
fach korrigiert und erganzt. Sie muBte hierzu
auch durch mehrere Zwangsvollstreckungsver-
fahren angehalten werden, wobei die Kammer
sich in ihrem letzten ZwangsmittelbeschluB3 zu
der auBergewdhnlichen MaBnahme veranlaBt
gesehen hat, der Beklagten die an einem Mitglied
ihres Vorstandes zu vollziehende Zwangshaft
anzudrohen. Die Nachtrdge und Korrekturen
haben die Grundlagen der Rechnungslegung
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auch so nachhaltig veréndert, daB hieraus der
SchluB gezogen werden muB, daB sich die Be-
klagte der Verpflichtung, zu der sie verurteilt
worden ist, nicht mit der gehdrigen Sorgfalt un-
terzogen hat. Zwar hat sie schlieBlich die Rech-
nung vollig neu aufgestellt. Sie hat jedoch auch
diese neu aufgestellte Rechnung noch zweimal
korrigieren missen. Bei dieser Sachlage ist der
durch die Handhabung ihrer Verpflichtung durch
die Beklagte begriindete Grund zu der Annahme,
die Rechnungslegung kénne nicht mit der erfor-
derlichen Sorgfalt erfolgt sein, nicht ausgerdumt.
lIl. Im Hinblick auf den vorstehend zu Il. zu-
erkannten Anspruch sind die der Leistungsstufe
vorangehenden Verfahrensstufen insoweit nicht
abgeschlossen, als der Vergltungsanspruch des
Klagers wegen der Changiergesetze in Rede
steht. Uber diesen Anspruch kann daher auch
nicht teilweise - etwa auf der Grundlage der bis-
herigen Umsatzangaben der Beklagten - ent-
schieden werden, da ein entsprechendes Teilur-
teil in Widerspruch zu der Beurteilung desselben
Vergltungsanspruchs - auf Grund anderer Um-
satzzahlen - im SchluBurteil treten kdnnte.

§ 24 Abs. 1 GbmG

Die Verpflichtung des Geschéftsfiihrers,
fur die Beachtung absoluter Rechte Dritter
(hier: eines Gebrauchsmusters) durch die
Gesellschaft Sorge zu tragen, kniipft an den
von dem Geschéftsfiihrer wahrzunehmenden
Verantwortungsbereich an. Sind die
Aufgaben des Geschiftsfilhrers einem
weiteren gesetzlichen Vertreter zur
verantwortlichen Wahrnehmung (ibertragen,
haftet allein dieser, solange der nicht-
zusténdige Geschéftsfiihrer nicht von dem
Verletzten abgemahnt wird oder in anderer
Weise positive Kenntnis von der Rechts-
verletzung erhilt.

(Urteil vom 7. August 1997, 4 O 288/96 -
Tortenbehalter)

Sachverhalt: Die Kl&gerin ist eingetragene
Inhaberin eines Gebrauchsmusters, das eine
Vorrichtung zur Aufnahme und zum Transport
von Lebensmitteln betrifft. Die Kl&gerin nimmt
die Beklagte zu 1., eine GmbH, und die Beklag-
ten zu 2. und 3., deren Geschaftsflihrer, wegen
Verletzung des Klagegebrauchsmusters auf Un-
terlassung, Rechnungslegung, Auskunftsertei-
lung, Schadensersatz und Vernichtung in An-
spruch.

Die Beklagten machen geltend, innerhalb
der Beklagten zu 1. sei allein der Beklagte zu 3.
fur den Vertrieb der angegriffenen Behélter ver-
antwortlich. Die Beklagte zu 2. sei weder fir den
Vertrieb noch fir die Produktentwicklung zustan-

dig. Hinsichtlich der Beklagten zu 2. fehle es
damit an jedem Verhalten, das auch nur in die
Nahe eines PflichtenverstoBes kdme.

Aus den Griinden: Da die Beklagte zu 1.
und der Beklagte zu 3., der fir deren Handlungen
unstreitig verantwortlich ist, den Gegenstand des
Klagegebrauchsmusters entgegen § 11 GebrMG
benutzen, sind sie der Klagerin zur Unterlassung
verpflichtet, § 24 Abs. 1 GebrMG.

Die Beklagten zu 1. und 3. haben der Kl&ge-
rin auBerdem Schadensersatz zu leisten, § 24
Abs. 2 GebrMG. Denn als Fachunternehmen
hatte die Beklagte zu 1. die Gebrauchsmuster-
verletzung bei Anwendung der im Geschaftsver-
kehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen
kénnen, § 276 BGB, und das gleiche gilt fiir den
Beklagten zu 3., der als ihr gesetzlicher Vertreter
fur die Beachtung absoluter Rechte Dritter Sorge
zu tragen hatte und nach § 840 Abs. 1 gesamt-
schuldnerisch mit der Beklagten zu 1. haftet. Da
es hinreichend wahrscheinlich ist, daB der Klage-
rin durch die rechtsverletzenden Handlungen der
Beklagten ein Schaden entstanden ist, der von
der Klagerin jedoch noch nicht beziffert werden
kann, weil sie den Umfang der rechts-
verletzenden Benutzungshandlungen ohne ihr
Verschulden nicht im einzelnen kennt, ist ein
rechtliches Interesse der Klagerin an einer Fest-
stellung der Schadensersatzverpflichtung anzu-
erkennen, § 256 ZPO.

AuBerdem sind die Beklagten zu 1. und 3.
zur Rechnungslegung verpflichtet, damit die Kl&-
gerin in die Lage versetzt wird, den ihr zuste-
henden Schadensersatzanspruch beziffern zu
kénnen, § 242 BGB. Denn die Klagerin ist auf die
zuerkannten Angaben angewiesen, Uber die sie
ohne eigenes Verschulden nicht verflgt, und die
Beklagten werden durch die von ihnen verlangten
Auskinfte nicht unzumutbar belastet.

Die vorstehend dargelegten Verpflichtungen
treffen auch die Beklagte zu 2., wobei sie jedoch
zur Rechnungslegung und zum Schadensersatz
erst fir die Zeit seit dem 28. September 1996
verpflichtet ist. Nach dem unwiderlegten Vortrag
der Beklagten ist innerhalb der Beklagten zu 1.
allein der Beklagte zu 3. fir den Vertrieb und die
Produktentwicklung verantwortlich, wéahrend sich
die Beklagte zu 2. seit jeher ausschlieBlich und
allein mit der Buchhaltung der Beklagten zu 1.
beschéaftigt. Allein aus der Geschéaftsflihrerstel-
lung der Beklagten zu 2. kann jedoch eine Haf-
tung flir die patentverletzenden Handlungen der
Beklagten zu 1. nicht hergeleitet werden. Denn
die Haftung des Geschaftsfiihrers fur patentver-
letzende Handlungen der von ihm vertretenen
Gesellschaft knupft nicht ohne weiteres an die
formale Geschéaftsfihrerstellung an, sondern an
den von dem Geschéftsfihrer wahrzunehmenden
Verantwortungsbereich, in dem der gesetzliche
Vertreter der GmbH fir die Beachtung absoluter
Rechte Dritter zu sorgen hat. Sind - wie hier - die
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Aufgaben des Geschéaftsfihrers einem weiteren
gesetzlichen Vertreter ganz oder teilweise zur
eigenverantwortlichen Wahrnehmung Ubertragen,
trifft diesen die Pflicht zur Beachtung der Rechte
Dritter.

Das entlastet die Beklagte zu 2. jedoch nur
fur die Zeit bis zur Zustellung der Klage am 28.
August 1996 zuzlglich eines ihr zuzubilligenden
Prifungszeitraumes von einem Monat (vgl.
Kammer, Urteil vom 3. August 1995 - 4 O
270/94). Denn durch die Erhebung der Klage ist
auch die Beklagte zu 2. darauf aufmerksam ge-
macht worden, daB Herstellung und Vertrieb des
angegriffenen Behélters die Rechte der Klagerin
verletzen. Gleichwohl hat die Beklagte zu 2. als
Geschéftsfihrerin der Beklagten zu 1. auch in
der Folgezeit die Herstellung und den Vertrieb
der angegriffenen Ausfihrungsform nicht unter-
bunden. Bei entsprechender positiver Kenntniser-
langung muB aber auch der bloB3 ,formale” oder
fir einen bestimmten Bereich zustandige Ge-
schéftsfihrer die sich aus seiner Stellung als
gesetzlicher Vertreter der GmbH ergebende Ver-
antwortung wahrnehmen und darauf hinwirken,
daB die Gesellschaft die patentverletzenden
Handlungen einstellt. DaB die Beklagte zu 2.
bereits vor Zustellung der Klageschrift Kenntnis
von der Rechtsverletzung hatte, hat die Kldgerin
im dbrigen nicht konkret dargelegt. Insbesondere
hat sie nicht konkret dargetan, daB sie vorpro-
zessual auch die Beklagte zu 2. als Geschéfts-
fuhrerin der Beklagten zu 1. abgemahnt hatte
oder die Beklagte zu 2. von der Abmahnung der
Beklagten zu 1. wuBte.

§ 139 Abs. 1 PatG

Ein den Wortlaut des Patentanspruchs
wiederholendes Urteil umfaBt nicht alle
denkbaren Ausfiihrungsformen, durch die
sich die Lehre zum technischen Handeln wie
im Patentanspruch beschrieben verwirklicht,
sondern nur die Ausfiihrungsform, auf die
der Klager zur Klagebegriindung abgestelit
hat und Uber die das Gericht im
Erkenntnisverfahren auch erkannt hat, daB
sie wortlautgemaB von der geschiitzten Lehre
zum technischen Handeln Gebrauch macht.

(Urteil vom 7. August 1997, 4 O 112/96 -
Diebstahlsicherung)

Sachverhalt: Die Klagerin nimmt den Be-
klagten aus dem deutschen Anteil des europai-
schen Patentes 0 116 701 (Klagepatents; vgl.
Anlage K 1) auf Unterlassung, Rechnungslegung,
Auskunftserteilung und Schadenersatz in An-
spruch. Das Klagepatent beruht auf einer unter
Inanspruchnahme deutscher Prioritdten vom 26.
Januar 1983 und 19. April 1983 am 1. Dezember

1983 eingereichten und am 29. August 1984 im
Patentblatt veréffentlichten Anmeldung. Die Be-
kanntmachung des Hinweises auf die Patentertei-
lung erfolgte am 3. Juni 1987. Eingetragener
Inhaber des Klagepatents ist der Geschéftsfihrer
der Klagerin.

Anspruch 1 des Klagepatents hat folgenden
Wortlaut:

"Diebstahlsicherung fir Waren, mit minde-
stens einer Uberwachungsstromquelle, mit min-
destens einem mit der Ware zusammenarbeiten-
den und in den Uberwachungsstromkreis ge-
schalteten Fuhler, welcher bei Entfernung von
der Ware den Uberwachungsstrom modifiziert,
und mit einer Uberwachungsschaltung, welche
ein Alarmsignal bereitstellt, wenn eine Modifizie-
rung des Uberwachungsstromes festgestellt wird,
wobei die durch Fihler und Verbindungskabel
zwischen Fuhler und Uberwachungsschaltung
gebildete Einheit bei ordnungsgeméaBer Wirkver-
bindung zur Ware einen solchen Uberwachungs-
strom vorgibt, welcher bezuglich seiner Amplitu-
de und/oder seiner Frequenz und/oder seiner
Phasenlage zu gréBeren und kleineren Werten
hin veranderbar ist, so daB sowohl beim Aufhe-
ben der Wirkverbindung zwischen Fuhler und
Ware als auch beim Herbeiflihren eines Kurz-
schlusses im Verbindungskabel eine Anderung
des Uberwachungsstromes bezuglich Amplitude
und/oder Frequenz und/oder Phasenlage erhal-
ten wird, dadurch gekennzeichnet, daB3 die Uber-
wachungsschaltung einen Aktivierungskreis (138
C, 142; 332, 334, 340-344; 332, 348, 350; 352,
354; 383) aufweist, welcher Uber eine Steckver-
bindung (14; 314) mit einem Steuerstrom beauf-
schlagt ist, welcher auch zum AnschlieBen des
Flhlers (100; 200; 318) an die Uberwachungs-
schaltung (16; 326) dient, so daB auch beim Auf-
heben der ordnungsgemaBen Verbindung zwi-
schen Fihler und Uberwachungsschaltung eine
Anderung des Uberwachungsstromes beziglich
Amplitude und/oder Frequenz und/oder Phasen-
lage erhalten wird, das Herstellen der Verbindung
zwischen Fuhler und Uberwachungsschaltung
dagegen ohne Auslésen eines Alarmes madglich
ist."

Zusammen mit dem Patentinhaber erhob die
Klagerin bereits im Jahre 1993 vor dem Landge-
richt Dusseldorf eine Klage wegen Verletzung
des Klagepatents gegen den Beklagten betref-
fend einer ersten Ausfihrungsform. Mit Urteil
vom 23. November 1993 (vgl. Anlage K 5) verur-
teilte die Kammer den Beklagten daraufhin im
Verfahren 4 O 34/93 wegen Patentverletzung
antragsgemafB zur Unterlassung sowie Rech-
nungslegung und stellte die Schadenersatzpflicht
des Beklagten fest.

Der Beklagte stellt nunmehr her und vertreibt
Diebstahlsicherungen mit der Bezeichnung ,X.
II. Bei diesen Diebstahlsicherungen wird bei
Aktivierung der Diebstahlsicherung durch das
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Herstellen der Verbindung zwischen Fihler und
Uberwachungsschaltung ein Ton mit einer Laut-
starke von Uber 100 dB abgegeben, der nach ca.
3 Sekunden wieder verstummt. Der durch Ver-
bindung zwischen Fuhler und Uberwachungs-
schaltung ausgel6ste Ton wird durch eine opti-
sche Anzeige auf einem Display der Anlage be-
gleitet, die sich von der wahrend des ,normalen
Betriebs” auf dem Display erscheinenden opti-
schen Anzeige unterscheidet. Von der Verlet-
zungsform, die Gegenstand des Rechtsstreits 4
O 34/93 war, unterscheidet sich die jetzt ange-
griffene Ausfuhrungsform durch das Erténen des
Signals bei der Herstellung der Verbindung zwi-
schen Fuhler und Uberwachungsschaltung. Bei
der Ausflihrungsform, die Gegenstand des vo-
rangegangenen Rechtsstreits der Parteien war,
erschien dementgegen bei Aktivierung der Dieb-
stahlsicherung durch das Herstellen der Verbin-
dung zwischen Fuhler und Uberwachungsschal-
tung lediglich eine Anzeige im Display der Anla-
ge.

Nachdem die Klagerin Ende September
1994 festgestellt hatte, daBB der Beklagte die hier
angegriffene Ausfihrungsform des Typs ,X. I
vertreibt, beantragte sie zunachst mit Schriftsatz
vom 21. Februar 1995, gegen den Beklagten
wegen VerstoBes gegen die Unterlassungsver-
pflichtung aus dem Urteil der Kammer vom 23.
November 1993 (4 O 34/93) ein Ordnungsmittel
festzusetzen. Diesen Antrag wies die Kammer
durch BeschluB vom 27. April 1995 zurlick. Die
hiergegen von der Kl&gerin erhobene sofortige
Beschwerde wies das Oberlandesgericht Dissel-
dorf durch BeschluB vom 4. September 1995 (2
W 42/95) zurlck.

Die Kl&gerin sieht in Herstellung und Vertrieb
der Diebstahlsicherungsanlagen des Typs ,X. II*
eine Verletzung des Klagepatents. Sie behauptet,
sie sei bis zum 1. Oktober 1992 ausschlieBlich
berechtigt gewesen, das Klagepatent zu nutzen;
seit dem 2. Oktober 1992 nutze sie das Klagepa-
tent im Rahmen einer einfachen Lizenz. Der
Inhaber des Klagepatents habe sie zur Erhebung
der vorliegenden Klage aus dem Klagepatent
ermachtigt und ihr seine Anspriiche aus dem
Klagepatent in dem hier geltend gemachten Um-
fange abgetreten.

Der Beklagte stellt eine Verletzung des Kla-
gepatents in Abrede.

Aus den Griinden: A. I. Die Kl&gerin ist hin-
sichtlich samtlicher geltend gemachter Anspri-
che prozeBfihrungsbefugt. Dies gilt insbesonde-
re auch fir den erhobenen Unterlassungsan-
spruch. Insoweit ergibt sich die ProzeBfihrungs-
befugnis der Klagerin zwar nicht aus eigenem
Recht, denn sie tragt selbst vor, daB sie seit dem
2. Dezember 1992 nur noch einfache Lizenz-
nehmerin sei, und als solche hat sie kein eigenes
Klagerecht. Die ProzeBfuhrungsbefugnis der
Klagerin ergibt sich hinsichtlich des geltend ge-

machten Unterlassungsanspruches jedoch aus
ihrer Stellung als gewillkiirte ProzeBstandschafte-
rin. Denn sie ist, wie sich aus der ,Bestatigungs-,
Ermé&chtigungs- und Abtretungserklarung”“ geman
Anlage K 7 ergibt, zur Nutzung des Klagepatents
berechtigt und der eingetragene Patentinhaber,
ihr Geschéftsfiihrer, der in der letzten miindlichen
Verhandlung anwesend war, hat sie ausweislich
der Anlage K 7 auch zur Geltendmachung des
erhobenen Unterlassungsanspruches wegen Ver-
letzung des Klagepatents im eigenen Namen
ermachtigt. Das erforderliche rechtliche Interesse
der Klagerin an der Geltendmachung des Unter-
lassungsanspruches ergibt sich dabei aus ihrer
Stellung als tatsachlich Nutzungsberechtigte.
Hinsichtlich der geltend gemachten Anspriiche
auf Rechnungslegung und Ersatz des dem Pa-
tentinhabers entstandenen Schadens betreffend
seit dem 2. Oktober 1992 begangener Handlun-
gen des Beklagten ergibt sich die Klagebefugnis
aus der von der Klagerin dargelegten und zu
ihren Gunsten ausweislich der ,Bestatigungs-,
Ermé&chtigungs- und Abtretungserklarung”“ geman
Anlage K 7 vom Patentinhaber verfigten Abtre-
tung dieser Anspriiche. Soweit die Klagerin ferner
aus eigenem Recht fur die Zeit davor Anspriche
auf Rechnungslegung und Schadenersatz gel-
tend macht, folgt ihre Klagebefugnis aus der von
ihr behaupteten Stellung als ausschlieBliche Li-
zenznehmerin wahrend dieser Zeit. Insoweit
reicht der schlissige Vortrag der Kl&gerin aus,
um die ProzeBflhrungsbefugnis der Klagerin
auch insoweit annehmen zu kdnnen. Ob die Kia-
gerin in der Zeit vom 3. Juli 1987 bis zum 1. Ok-
tober 1992 auf Grund eines wirksamen Lizenz-
vertrages tatsdchlich ausschlieBliche Lizenzneh-
merin an dem Gegenstand des Klagepatents
gewesen ist, ist eine Frage der Begrlindetheit der
Klage.

Il. Hinsichtlich sémtlicher erhobener Anspri-
che besteht auch das erforderliche Rechts-
schutzbedirfnis, weshalb die Klage insgesamt
zuléssig ist. Denn die beanstandete Ausfiihrungs-
form ,X. 1I* unterféllt nicht dem im Rechtsstreit 4
O 34/93 ergangenen Urteil vom 23. November
1993. Ein den Wortlaut des Patentanspruches
wiederholendes Urteil umfaBt nicht alle denkba-
ren Ausflihrungsformen, durch die sich die Lehre
zum technischen Handeln wie im Patentanspruch
beschrieben verwirklicht, sondern nur die Ausfiih-
rungsform, auf die der Klager zur Klagebegriin-
dung abgestellt hat und Uber die das Gericht im
Erkenntnisverfahren auch erkannt hat, das sie
wortlautgemaB von der geschltzten Lehre zum
technischen Handeln Gebrauch macht. Abwand-
lungen koénnen bei Patentverletzungsurteilen
allenfalls dann als mit verboten erachtet werden,
wenn auch wirklich kein Streit bestehen kann,
dafB die neue Form der als Verletzung erkannten
Form entspricht. Bedarf es Uberlegungen und
Begrindungen, warum auch die neue Form von
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der geschitzten Lehre des Patentanspruchs Ge-
brauch macht, so hat dies dagegen auszuschei-
den. Im vorangegangenen Rechtsstreit der Par-
teien stand die nunmehr angegriffene Ausfih-
rungsform ,X. II* nicht zur Prifung und sie ent-
spricht der seinerzeit angegriffenen ersten Aus-
fuhrungsform auch nicht vollstandig. Bei letzterer
leuchtete namlich bei der Herstellung der Verbin-
dung zwischen Fuhler und Uberwachungsschal-
tung lediglich ein optisches Signal im Display auf,
wahrend bei der nunmehr angegriffenen Ausfih-
rungsform in diesem Fall zusatzlich auch ein
akustisches Signal ausgeldst wird. Auch ist zwi-
schen den Parteien gerade streitig, ob alle
Merkmale des Anspruchs 1 des Klagepatents von
der angegriffenen Ausfihrungsform verwirklicht
werden. Dies stellt der Beklagte mit Sachgriinden
in Abrede. DaB die hier angegriffene Ausfih-
rungsform ,X. 11 nicht unter den Tenor des Ur-
teils der Kammer vom 22. November 1993 (4 O
34/93) fallt, ist im (brigen auch bereits im Ord-
nungsmittelverfahren zwischen den Parteien
festgestellt worden.

B. Die Klage hat auch in der Sache im we-
sentlichen Erfolg.

Der Klagerin stehen im tenorierten Umfang
die gegen den Beklagten geltend gemachten
Anspriiche auf Unterlassung, Auskunftserteilung,
Rechnungslegung und Schadensersatz zu, weil
der Beklagte das Klagepatent schuldhaft benutzt
hat, §§ 9, 139 Abs. 1 und Abs. 2, 140 b Abs. 1
und Abs. 2 Patentgesetz (PatG), §§ 242, 259,
398 Biurgerliches Gesetzbuch (BGB). Unbegriin-
det ist die Klage jedoch, soweit die Klagerin den
Beklagten wegen vor dem 2. Oktober 1992 be-
gangener Handlungen auf Rechnungslegung und
Schadensersatz in Anspruch nimmt und soweit
der Beklagte im Rahmen der verlangten Rech-
nungslegung auch die Menge erhaltener oder
bestellter Erzeugnisse sowie der Namen und
Anschriften von Herstellern, Lieferanten und an-
derer Vorbesitzer angeben soll.

I. Das Klagepatent betrifft eine Diebstahlsi-
cherung fir Waren. Die Klagepatentschrift erlau-
tert einleitend, das aus der US-A-3 253 270 (vgl.
Anlage K 2) eine Diebstahlsicherung bekannt sei,
bei der ein speziell ausgebildeter Strommesser
den von der Uberwachungsstromquelle im Uber-
wachungsstromkreis erzeugten Uberwachungs-
strom im Hinblick auf Abweichungen zu gréBeren
und kleineren Werten Uberwache. In beiden Fal-
len, welche einer Unterbrechung bzw. einem
KurzschluB3 im Uberwachungsstromkreis entspra-
chen, werde zwangslaufig Alarm ausgel6st. Der
Uberwachungsstromkreis habe mehrere An-
schluBstellen flr mit einer Ware zusammenarbei-
tende Fuhler, die jeweils eine Uberwachungs-
schleife mit einem der Ware benachbarten Wi-
derstand aufwiesen. An den einzelnen AnschluB3-
stellen des Uberwachungsstromkreises seien
Uberbriickungswiderstdnde vorgesehen, deren

Wert den FuUhlerwiderstanden entspreche und

welche bei nicht belegter AnschluBstelle anstelle

der Fihlerwiderstdnde in den Uberwachungs-
stromkreis geschaltet wirden, beim Einstecken
eines Steckers eines Uberwachungskabels in die

AnschluBstelle dagegen aus dem Uberwa-

chungsstromkreis herausgenommen wirden.

Bei dieser bekannten Diebstahlsicherung, so
die Patentschrift weiter, misse ein Hauptschalter
geoffnet werden, wenn an zuné&chst unbelegten
AnschluBstellen des Uberwachungsstromkreises
weitere Uberwachungskabel angeschlossen wer-
den sollten. Daran wird in der Klagepatentschrift
als nachteilig beanstandet, daB dies das an sich
unkritische Hinzuschalten weiter zu Gberwachen-
der Waren kompliziert mache, weil jeweils eine
zum vollstdndigen Ausschalten der Diebstahlsi-
cherung autorisierte Person gerufen werden mds-
se. AuBBerdem sei fur die Dauer des Anschlie-
Bens der neuen Waren die Diebstahlsicherung
auBer Betrieb.

Als technisches Problem der Erfindung ist in
der Klagepatentschrift angegeben, eine Dieb-
stahlsicherung geméaB dem Oberbegriff des Pa-
tentanspruchs 1 so weiterzubilden, daB das Lo6-
sen des zu einem Flhler fGhrenden Verbin-
dungskabels von der Uberwachungsschaltung
weiterhin zur Auslésung eines Alarms fihrt, das
AnschlieBen eines Verbindungskabels an die
Uberwachungsschaltung dagegen bei eingeschal-
teter Diebstahlsicherung ohne Alarmauslésung
erfolgen kann.

Zur Loésung dieser Aufgabe schldgt Anspruch
des Klagepatents 1 eine Vorrichtung mit folgen-
den Merkmalen vor:

Diebstahlsicherung far Waren mit

1. mindestens einer Uberwachungs-

stromquelle,

2. mindestens einem Fhler,

a) der mit der Waren zusammenarbeitet,

b) der in den Uberwachungsstromkreis ge-
schaltet ist,

c) der bei Entfernung von der Ware den
Uberwachungsstrom modifiziert;

3. einer Uberwachungsschaltung, die ein
Alarmsignal bereitstellt, wenn eine Modi-
fizierung des Uberwachungsstroms fest-
gestellt wird;

4. die durch Flhler und Verbindungskabel
gebildete Einheit zwischen Fihler und
Uberwachungsschaltung gibt bei ord-
nungsgemaBer Wirkverbindung zur Ware
einen Uberwachungsstrom vor, der be-
zluglich seiner Amplitude und/oder Fre-
quenz und/oder Phasenlage zu gréBeren
und kleineren Werten hin veranderbar ist;

5. eine Anderung des Uberwachungsstroms
bezlglich Amplitude und/oder Frequenz
und/oder Phasenlage des Uberwa-
chungsstroms wird erhalten

a) sowohl beim Aufheben der Wirkverbin-
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dung zwischen Fihler und Ware

b) als auch beim Herbeiflhren eines Kurz-
schlusses im Verbindungskabel;

6. die Uberwachungsschaltung weist einen
Aktivierungskreis (138 C, 142; 332, 334,
340-344; 332, 348, 350; 352, 354; 383)
auf, der Uber eine Steckverbindung (14;
314) mit einem Steuerstrom beaufschlagt
ist,

7. wobei die Steckverbindung auch zum
AnschlieBen des Flhlers (100; 200; 318)
an die Uberwachungsschaltung (16; 326)
dient,
so daB

8. auch beim Aufheben der ordnungsgema-
Ben Verbindung zwischen Fahler und
Uberwachungsschaltung eine Anderung
des Uberwachungsstroms bezuglich Am-
plitude und/oder Frequenz und/oder Pha-
senlage erhalten wird,

9. das Herstellen der Verbindung zwischen
Fahler und Uberwachungsschaltung da-
gegen ohne Ausldsen eines Alarms mdg-
lich ist.

Die erfindungsgeméBe Diebstahlsicherung
ist damit so ausgebildet, daB man am Eingang
der Uberwachungsschaltung bei ordnungsgema-
Ber Verbindung zwischen Uberwachungsschal-
tung und Ware einen Strom vorgegebener Ampli-
tude und/oder Frequenz und/oder Phasenlage
erhélt. Wird bei einem Diebstahlversuch die Ver-
bindung zwischen Ware und Fihler aufgebro-
chen, so andert sich das Signal am Eingang der
Uberwachungsschaltung beziglich  Amplitude
und/oder Frequenz und/oder Phasenlage; auf
eine derartige Signaléanderung hin wird sodann
von der Uberwachungsschaltung Alarm ausge-
I6st. Das Auslésen eines Alarmes erfolgt glei-
chermaBen, wenn in Vorbereitung eines Dieb-
stahlversuches die Leiter des Verbindungskabels
kurzgeschlossen oder durchgetrennt werden, weil
auch in diesem Fall das Signal am Eingang der
Uberwachungsschaltung eine vom Normalzu-
stand abweichende Amplitude, Frequenz oder
Phasenlage hat. Arbeiten die Fihler ordnungs-
gemaB mit der Ware zusammen und ist das Ver-
bindungskabel zur Uberwachungsschaltung ord-
nungsgeman angeschlossen, definieren die Fiih-
ler einen Strom, der eine endliche Amplitude,
eine endliche Frequenz oder eine fest vorgege-
bene Phasenlage hat. In diesem Fall wird bei
versuchtem KurzschlieBen des Verbindungska-
bels die Amplitude bzw. Frequenz vermindert
bzw. ein keine eindeutige Phasenlage mehr auf-
weisender Strom erzeugt. Bei Unterbrechen des
Verbindungskabels féllt die Modifizierung des
tber die Uberwachungsschaltung flieBenden
Stroms weg, was von der letzteren ebenfalls
erkannt wird. Die erfindungsgemé&Be Diebstahlsi-
cherung zeichnet sich dadurch aus, daB auch
beim Einschalten der Uberwachungsschaltung

zunichst diejenigen Uberwachungskreise noch
nicht aktiviert werden, an welche kein Flhler
angeschlossen ist. Erst mit dem AnschlieBen
eines Fuhlers wird durch einen Uber die entspre-
chende Steckverbindung flieBenden Strom der
zugeordnete Uberwachungskreis scharf geschal-
tet. Dies erleichtert, so die Patentschrift, die
Handhabung der Diebstahlsicherung im prakti-
schen Einsatz erheblich, insbesondere dann,
wenn sie eine Vielzahl paralleler Uberwachungs-
kanale aufweist.

Il. Mit der angegriffenen Ausfihrungsform
macht der Beklagte von der technischen Lehre
des Klagepatents wortlautgeméan Gebrauch.

Die Diebstahlsicherung des Beklagten ent-
spricht den Merkmalen 1 bis 8 des Patentan-
spruchs 1. Da insoweit zwischen den Parteien
kein Streit besteht, sind weitere Ausflhrungen
dazu entbehrlich.

Entgegen der Auffassung des Beklagten ver-
wirklicht die angegriffene Ausfihrungsform aber
auch Merkmal 9, wonach das Herstellen der Ver-
bindung zwischen Fuhler und Uberwachungs-
schaltung ohne Auslésen eines Alarms mdglich
ist, wortlautgemasn.

DaB beim Herstellen der Verbindung zwi-
schen Fuhler und Uberwachungsschaltung bei
der beanstandeten Diebstahlsicherung ein ca.
drei Sekunden andauerndes akustisches Signal,
das in seiner Lautstarke dem beim Durchtrennen
oder KurzschlieBen des Verbindungskabels aus-
geldsten akustischen  Alarmsignal  entspricht,
ertont, steht dem nicht entgegen. Denn entschei-
dend ist insoweit allein, daB3 das erstmalige Bele-
gen einer bis dahin nicht belegten AnschluBstel-
le, also das Herstellen der Verbindung zwischen
Fahler und Uberwachungsschaltung, bei der an-
gegriffenen Ausfihrungsform nicht zur Auslésung
eines solchen Alarms flhrt, wie er beim Aufhe-
ben der Wirkverbindung zwischen Fuhler und
Ware oder beim Herbeiflhren eines Kurzschlus-
ses im Verbindungskabel ausgelést wird. Allein
auf die Vermeidung eines solchen Alarms kommt
es an. Denn dem Klagepatent liegt gerade das
technische Problem zugrunde, eine Diebstahlsi-
cherung zu entwickeln, bei der nicht schon beim
Herstellen der Verbindung zwischen Fihler und
Uberwachungsschaltung der Alarm erfolgt, der
beim Aufheben der Wirkverbindung zwischen
Flhler und Ware oder beim Herbeiflhren eines
Kurzschlusses im Verbindungskabel ausgeldst
wird. Nur letzterer Alarm ist als Alarm zu verste-
hen, den es nach den Vorgaben des Merkmals 9
zu vermeiden gilt. Dem entspricht auch die an-
gegriffene Ausfihrungsform, bei der ein Alarm,
wie er etwa beim Aufheben der Wirkverbindung
zwischen Fihler und Ware entsteht, durch das
Herstellen der Verbindung zwischen Fihler und
Uberwachungsschaltung nicht ausgeldst wird.
Zwar ertdnt auch im letzteren Fall bei der bean-
standeten Ausfiihrungsform ein akustisches Si-
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gnal, das dieselbe Lautstarke hat wie das akusti-
sche Alarmsignal, das beim Aufheben der Wirk-
verbindung zwischen Fihler und Ware oder beim
Herbeifihren eines Kurzschlusses im Verbin-
dungskabel ausgel6st wird. Jedoch dauert dieser
Signalton - wie in der mindlichen Verhandlung
demonstriert - nur ca. drei Sekunden; dieser sehr
kurze Signalton unterscheidet sich offensichtlich
von dem Dauerton, der beim Aufheben der Wirk-
verbindung zwischen Fihler und Ware oder beim
Herbeifihren eines Kurzschlusses im Verbin-
dungskabel ausgeldst wird. Im Gegensatz zu
letzterem handelt sich nur um einen akustisches
Signal von kurzer Dauer, das sich - wie aufgrund
der in der mindlichen Verhandlung zur Veran-
schaulichung  durchgefiihrten ~ Demonstration
festgestellt werden konnte - trotz gleicher Laut-
starke in der wahrgenommenen Intensitét deut-
lich von dem Alarmsignal (Dauerton) unterschei-
det.

Soweit der Beklagte geltend macht, als
Alarm sei ein Warnzeichen anzusehen, das ge-
eignet sei, den Betreiber der Anlage zu ,alarmie-
ren“, d. h. in eindringlicher Weise auf einen vom
Normalbetrieb der Anlage abweichenden Zustand
aufmerksam zu machen, kann dem zwar - losge-
I6st vom Klagepatent - grundsétzlich zugestimmt
werden. Auch mag einem lauten Signalton, der
schon nach drei Sekunden wahrender Dauer
automatisch abgestellt wird, durchaus eine sol-
che Eignung zukommen. Insoweit kann das beim
Herstellen der Verbindung zwischen Fihler und
Uberwachungsschaltung bei der angegriffenen
Ausfihrungsform bereitgestellte akustische Si-
gnal durchaus begrifflich als ein ,Alarm“ angese-
hen werden. Die patentrechtliche Beurteilung hat
sich jedoch daran zu orientieren, wie der Fach-
mann dem Wortsinn nach den Gesamtinhalt der
Klagepatentschrift versteht.

Der maBgebliche Fachmann erkennt, dafB
das Klagepatent eine Diebstahlsicherung mit
einer Uberwachungsschaltung lehrt, die ein
Alarmsignal bereitstellt, wenn eine Modifizierung
des Uberwachungsstroms festgestellt wird. Ge-
méaB Merkmal 9 soll ein derartiges Alarmsignal
beim Herstellen der Verbindung zwischen Fuhler
und Uberwachungsschaltung unterbleiben. Aus-
gehend von dem in der Klagepatentschrift erér-
terten Stand der Technik und dem dem Klagepa-
tent zugrundeliegenden technischen Problem,
eine Diebstahlsicherung bereitzustellen, bei der
nicht schon beim Herstellen der Verbindung zwi-
schen Fuhler und Uberwachungsschaltung ein
solcher Alarm ausgel6st wird, wie er etwa beim
Aufheben der ordnungsgeméaBen Verbindung
zwischen Fuhler und Uberwachungsschaltung
entsteht, kann es keinem Zweifel unterliegen,
daB in Merkmal 9 nur dieser Alarm angesprochen
ist. Beim erstmaligen Belegen einer bis dahin
nicht belegten AnschluBstelle soll bei eingeschal-
teter Diebstahlsicherung nicht ein solcher Alarm

ausgeldst werden, der - wie im Fall der Aufhe-
bung der Wirkverbindung zwischen Fuhler und
Ware oder der Herbeifuhrung eines Kurzschlus-
ses im Verbindungskabel - ein Ausschalten der
Anlage bzw. ein Deaktivieren des Alarms erfor-
dert und so - wie die Patentschrift in Spalte 1,
Zeilen 35 bis 40, formuliert - das an sich unkriti-
sche Hinzuschalten weiterer zu Uberwachender
Waren kompliziert, weil jeweils eine zum voll-
standigen Ausschalten der Diebstahlsicherung
bzw. Ausschalten des Alarms autorisierte Person
gerufen werden muB. Dem entspricht die ange-
griffene Ausfuhrungsform. Die Versuche des
Beklagten, dem Merkmal 9 einen anderen Sinn
beizulegen, sind dem entgegen von philologi-
schen Erwégungen gepragt und lassen auBer
acht, welche Bedeutung dem Merkmal 9 nach
der Patentschrift zukommt.

Das Klagepatentschrift sagt im Ubrigen an
keiner Stelle, daB bei der Herstellung der Wirk-
verbindung zwischen Fuhler und Uberwachungs-
schaltung nicht nur der Alarm nicht ausgeldst
wird, sondern darlber hinaus Uberhaupt kein
Signal abgegeben werden soll. Anspruch 21 des
Klagepatents lehrt vielmehr sogar eine Dieb-
stahlsicherung, bei der durch eine durch den
Aktivierungskreis  (326) geschaltete Anzeige
(345) fir den scharfen Zustand der Uberwa-
chungsschaltung vorhanden ist.

Hieraus folgt zugleich, daB der Umstand,
daB bei der angegriffenen Ausfihrungsform par-
allel zu dem akustischen Signal auch ein ent-
sprechendes optisches Signal im Display er-
scheint, wenn die Diebstahlsicherung durch das
Herstellen der Verbindung zwischen Fihler und
Uberwachungsschaltung aktiviert wird, der Ver-
wirklichung des Merkmals 9 ebenfalls nicht ent-
gegensteht. DaB ein solches optisches Signal
keinen Alarm im Sinne des Merkmals 9 des Kla-
gepatents darstellt, ergibt sich, wie die Kammer
bereits in ihrem Urteil vom 23. November 1993
(4 O 34/93; Anlage K 5) ausgefihrt hat, auch
unmittelbar aus der Beschreibung der Klagepa-
tentschrift, in der es heiBt (Spalte 23, Zeilen 40
ff), daB an den Ausgang der bistabilen Kippschal-
tung (344) von Figur 17 eine Leuchtanzeige (345)
angeschlossen werden kann, um - wie von Pa-
tentanspruch 21 gelehrt - den scharfen Zustand
der Uberwachungsschaltung anzuzeigen.

lll. 1. Da der Beklagte den Gegenstand des
Klagepatents rechtswidrig benutzt hat, kann die
Klagerin ihn als gewillklirte ProzeBstandschafte-
rin des Patentinhabers auf Unterlassung in An-
spruch nehmen, § 139 Abs. 1 PatG.

2. Der Beklagte hat der Klagerin auBerdem
wegen der ab dem 2. Oktober 1992 begangenen
patentverletzenden Handlungen aus abgetrete-
nem Recht Schadensersatz zu leisten, § 139
Abs. 2 PatG i.V.m. § 398 BGB (wird ausgefihrt).

Keinen Erfolg hat die Klage allerdings, so-
weit die Kldgerin von dem Beklagten wegen in
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der Zeit vom 3. Juli 1987 bis zum 1. Oktober
1992 begangener rechtsverletzender Benut-
zungshandlungen aus eigenem Recht Schadens-
ersatz verlangt. Denn sie hat die von ihr behaup-
tete Stellung als ausschlieBliche Lizenznehmerin
in diesem Zeitraum nicht belegt und keinen Li-
zenzvertrag vorgelegt. Die von ihr als Anlage K7
vorgelegte ,Bestatigungs-, Ermé&chtigungs- und
Abtretungserklarung” des Patentinhabers ist zum
Nachweis der von ihr behaupteten Stellung als
ausschlieBliche Lizenznehmerin nicht geeignet,
weil aus dieser Erklarung weder hervorgeht,
wann, noch in welcher Form ein etwaiger Lizenz-
vertrag abgeschlossen worden ist, noch welche
konkreten Regelungen in einem solchen getrof-
fen worden sind. Im dbrigen 148t sich die Einhal-
tung des Schriftformerfordernisses aus § 34 Satz
1 GWB und damit die Wirksamkeit eines Lizenz-
vertrages (§ 125 Satz 1 BGB) letztlich auch nur
nach Vorlage des zwischen dem Patentinhaber
und dem Lizenznehmer geschlossenen Lizenz-
vertrages prufen. Einen solchen hat die Kl&gerin
aber nicht vorgelegt.

Hinsichtlich des Zeitraumes vom 3. Juli 1987

bis zum 1. Oktober 1992 kann auch nicht etwa
eine Verpflichtung des Beklagten zum Ersatz des
Schadens ausgesprochen werden, der dem Pa-
tentinhaber durch wahrend dieser Zeit begange-
ne rechtsverletzende Handlungen des Beklagten
entstanden ist. Denn die Kl&gerin hat insoweit
allein Ersatz des ihr selbst als ausschlieBliche
Lizenznehmerin entstandenen Schadens begehrt.
AuBerdem kann der von ihr Uberreichten ,Besté-
tigungs-, Erméachtigungs- und Abtretungserkl&-
rung“ geman Anlage K 7 auch nicht entnommen
werden, daB der Patentinhaber ihr auch fir die-
sen Zeitraum etwaige Schadensersatzanspriiche
gegen den Beklagten aus der Verletzung des
Klagepatents abgetreten hat, weil er ihr diese
hiernach nur ,in dem in der Klageschrift vom 10.
April 1996 geltend gemachten Umfang® abgetre-
ten hat.
3. Der Beklagte ist weiterhin in dem aus dem
Tenor ersichtlichen Umfang zur Rechnungsle-
gung und zur Auskunft verpflichtet (wird ausge-
fhrt).

§ 139 Abs. 1 PatG

Macht die als Patentverletzung beanstan-
dete angegriffene Ausfiihrungsform von zwei
Nebenanspriichen des Patents gleichermaBen
Gebrauch, erledigt die auf einen der beiden
Nebenanspriiche abgestellte Unterlassungs-
erklarung nicht gleichzeitig auch den auf den
anderen Nebenanspruch gestiitzten Unterlas-
sungsanspruch.

(Urteil vom 3. Juni 1997, 4 O 52/97 — Staubfilter-
beutel)

2. KENNZEICHENRECHT
§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

1. Vor Inkrafttreten des Erstreckungs-
gesetzes nach § 8 Abs.1 Satz 2 WzZG
unwirksame Leeriibertragungen bleiben auch
nach § 152 MarkenG unwirksam (im AnschiuB
an BGH, GRUR 1995, 117 - NEUTREX).

2. Die Anwendbarkeit des § 153 Abs. 1
MarkenG héangt nicht davon ab, ob die als
kennzeichenverletzend beanstandete, vor
dem 1. Januar 1995 eingetragene Marke vor
diesem Zeitpunkt auch bereits benutzt
worden ist (im AnschluB an OLG Diisseldorf,
Urteil vom 14. Januar 1997 - 20 U 5/96).

3. "Waren aus Glas, Porzellan und
Steingut fiir Haushalt und Kiiche" einerseits
und "alkoholische Getrdnke (ausgenommen
Biere)" andererseits sind nicht gleichartig
i.S.d. WZG.

4. Trotz der Eigenstédndigkeit des Begriffs
der Warendhnlichkeit im Markengesetz
gegeniiber dem Begriff der
Warengleichartigkeit im WZG kann jedenfalls
als Ausgangs- und Anhaltspunkt weiterhin
auf die Kriterien zuriickgegriffen werden, die
bislang far die Bestimmung des
Warengleichartigkeitsbereichs galten.

5. "Waren aus Glas, Porzellan und
Steingut fir Haushalt und Kiiche", einerseits
und "Kaffee, Tee, Kakao, Speiseeis, Gewiirze,
Biere, Mineralwasser und kohlenséaurehaltige
Wasser und andere alkoholfreie Getranke;
Fruchtgetranke und Fruchtsifte, Sirupe und
andere Préaparate fiir die Zubereitung von
Getranken, alkoholische Getranke
(ausgenommen Biere)" andererseits weisen
auch bei identischen Zeichen jedenfalls dann
keine Verwechselungsgefahr begriindende
hinreichende Ahnlichkeit auf, wenn das éltere
Zeichen nur Uber durchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft verfigt.

6. Zur Bejahung der Bekanntheit einer
Marke i.S.d. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist
jedenfalls - in quantitativer Hinsicht - ein
gewisser Grad an Verkehrsbekanntheit zu
verlangen, der in Anlehnung an die bisherige
Rechtsprechung des BGH zum
wettbewerbsrechtlichen Rufausbeutungs-
schutz aus § 1 UWG (vgl. GRUR 1985, 550 -
Dimple; GRUR 1991, 465 - Salomon) grund-
sétzlich jedenfalls nicht unter 30 % liegen
darf.

(Urteil vom 12. Juni 1997, 4 O 237/96 - Fabergé)

Sachverhalt: Die Klagerin zu 1. ist eine Ak-
tiengesellschaft nach dem Recht der Niederlan-
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de. Die Klagerin zu 2. ist seit dem 11. Oktober
1991 im Handelsregister des Amtsgerichts Ham-
burg mit dem Unternehmensgegenstand "Ver-
trieb von kosmetischen Produkten jeder Art (aus-
genommen erlaubnispflichtige Produkte), insbe-
sondere unter dem Warenzeichen 'Fabergé' (Nr.
1 062 600)" eingetragen. Sie hat ursprunglich als
"Fabergé Deutschland Vertriebs-GmbH" firmiert.
Seit dem 6. September 1996 firmiert sie als "Eli-
da Fabergé GmbH".

Beide Klagerinnen gehéren zum weltweit ta-
tigen X.-Konzern. Innerhalb dessen nimmt die
Klagerin zu 1. die Stellung einer von zwei Kon-
zernobergesellschaften wahr.

Die Kl&gerin zu 1. ist als Inhaberin einer Rei-
he von Marken (nachfolgend: Klagemarken) im
Markenregister des Deutschen Patentamts einge-
tragen, die aus dem Wort "Fabergé" bestehen
oder dieses enthalten und zum Teil urspriinglich
fur die FABERGE Incorporated, eine Gesell-
schaft nach dem Gesetz des Staates Minnesota,
New York, USA, zum Teil urspriinglich fir die
Elida Gibbs B.V. im Markenregister (in der Wa-
renzeichenrolle) eingetragen waren.

Die Beklagte ist seit dem 13. Marz 1992 im
Handelsregister des Amtsgerichts Disseldorf mit
dem Unternehmensgegenstand "Herstellung und
Vertrieb von Spirituosen, insbesondere Korn-
branden, Weinbranden und Likdéren sowie sonsti-
gen Destillerie-Erzeugnissen und alkoholfreien
Getrénken" eingetragen. Sie ist eingetragene
Inhaberin folgender Wortmarken:

- Nr. 2 018 855 Fabergé (vgl. Anlage K
32), angemeldet am 22. April 1992 und eingetra-
gen am 13. August 1992 fiir "alkoholische Ge-
tranke (ausgenommen Biere)";

- Nr. 395 21 321 Fabergé (vgl. Anlage K
33), angemeldet am 22. Mai 1995, eingetragen
am 5. Oktober 1995 fur "Kaffee, Tee, Kakao,
Speiseeis, Gewlrze; Biere; Mineralwasser und
kohlensaurehaltige Wasser und andere alkohol-
freie Getranke; Fruchtgetranke und Fruchtséfte;
Sirupe und andere Préparate flir die Zubereitung
von Getranken; Alkoholische Getrénke (ausge-
nommen Biere)";

- Nr. 395 25 334 Fabergé (vgl. Anlage K
34), angemeldet am 21. Juni 1995 und eingetra-
gen am 24. November 1995 fir "Kaffee, Tee,
Kakao, Speiseeis, Gewlrze; Biere; Mineralwas-
ser und kohlensaurehaltige Wasser und andere
alkoholfreie  Getranke; Fruchtgetranke und
Fruchtsafte; Sirupe und andere Praparate fur die
Zubereitung von Getranken".

In einer von den Kl&gerinnen als Anlage K
35 vorgelegten "Spirituosen Produktpalette" der
Beklagten sind Etiketten flr einen Sekt
("FABERGE Cuvée Imperial") und diverse Spiri-
tuosen mit der Bezeichnung "Fabergé" abgebil-
det.

Die Klagerinnen sehen in der Benutzung der
Bezeichnung "Fabergé" durch die Beklagte zur

Kennzeichnung der Waren, die von den Marken
der Beklagten erfaBt werden, eine Verletzung der
Rechte aus den Klagemarken und des Rechts
der Klagerin zu 2. an ihrer geschéftlichen Be-
zeichnung sowie einen VerstoB gegen § 1 UWG.
Mit ihrer Klage nehmen sie die Beklagte auf Un-
terlassung, Rechnungslegung, Schadensersatz
sowie Einwilligung in die Léschung der Marken
der Beklagten in Anspruch.

Die Kl&gerinnen machen geltend, der Name
"Fabergé", der eine bis in die erste Halfte des 19.
Jahrhunderts zuriickreichende Geschichte auf-
weise, sei - wie sich aus der Anlage K 15 ergebe
- in Alleinstellung sowie in Verbindung mit ande-
ren Namensbestandteilen weltweit fir die Klage-
rin zu 1. bzw. fir mit der Kl&gerin im X.-Konzern
verbundene Gesellschaften als Marke geschiitzt.
AuBer der Klégerin zu 2. gehdrten eine ganze
Reihe weiterer Unternehmen, die den Namen
"Fabergé" in ihrer Firma flhrten, zum X.-
Konzern.

In Deutschland wirden die "Fabergé-
Marken" von Lizenznehmern der Klagerin zu 1.
oder anderer X.-Gesellschaften fur eine Vielzahl
von Waren eingesetzt. So biete die Firma Victor
Y. aus Pforzheim aufgrund eines Lizenzvertrages
seit Jahren unter der Bezeichnung "Fabergé"
hochpreisige Schmuckwaren, darunter auch ver-
schiedene Ausfihrungen des berihmten Faber-
gé-Eis, an. Eine andere Gesellschaft vertreibe
auf der Grundlage eines mit der Klagerin zu 1.
am 1. Januar 1990 geschlossenen Lizenzvertra-
ges unter anderem in Deutschland unter der Be-
zeichnung "Fabergé" Seidenstoffe. Die A. S. A.
vertreibe als weitere Lizenznehmerin unter ande-
rem in Deutschland auf der Grundlage eines
Lizenzvertrages vom 1. Juni 1992 (vgl. Anlage K
49) unter der Bezeichnung "Fabergé" Brillenge-
stelle. SchlieBlich biete das weltweit tétige Ver-
sandhaus B. auf der Grundlage eines im Jahre
1986 mit der FABERGE Inc. abgeschlossenen
Lizenzvertrages (vgl. Anlage K 51) unter den
Bezeichnungen "Fabergé", "Igor Carl Fabergé"
und "House of Fabergé" eine Vielzahl von Pro-
dukten und Geschenkartikeln im Luxusbereich
an, darunter diverse Schmuckwaren, Uhren,
Lampen, Gléser, insbesondere Sekiglaser, an.
Zwischen den Klagemarken einerseits und den
angegriffenen Fabergé-Marken der Beklagten
andererseits bestehe, jedenfalls soweit die ange-
griffenen Marken Schutz fir "alkoholische Ge-
tranke" gendssen, Verwechslungsgefahr. Die sich
gegenuberstehenden Bezeichnungen seien iden-
tisch. Die Klagemarken 1 und 2 erfaBten unter
anderem Glaswaren und kunstgewerbliche Ge-
genstéande aus Glas. Die vorgenannten Klage-
marken wurden durch die Lizenznehmerin B.
unter anderem flr besonders kostbare und hoch-
preisige Sektgldser und andere Glaser bzw. Be-
cher benutzt. Die Beklagte benutze die Bezeich-
nung "Fabergé" unter anderem fir Sekt. Zwi-
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schen Sekiglasern und Sekt bestehe zwar keine
Gleichartigkeit im Sinne des alten Warenzeichen-
rechts, beide Waren seien jedoch im Sinne des
neuen Markenrechts &hnlich. Dabei sei zu be-
ricksichtigen, daB es sich bei ihrer Fabergé-
Marke infolge ihrer langen Geschichte und einer
langjéhrigen umfangreichen Benutzung fir diver-
se Luxusgiter um eine Marke mit besonders
starker Kennzeichnungskraft handele. Bei der
Bezeichnung "Fabergé" handele es sich jeden-
falls um eine bekannte Marke, deren Wertschat-
zung die Beklagte in unlauterer Weise ausnitze.
Der Name "Fabergé" sei seit mehr als einhundert
Jahren weltweit bekannt. Wahrend dieser Be-
kanntheitsgrad sich zunéchst auf die Produkte
des russischen Hofjuweliers Peter Carl Fabergé
beschrankt habe, sei nach dem ersten Weltkrieg
allméhlich eine Ablésung des Begriffes von sei-
nen Urspringen erfolgt. In den letzten Jahrzehn-
ten sei die Bezeichnung auch fir Produkte ande-
rer Herkunft, so etwa fir hochwertige Kosmetika,
benutzt worden. Seitdem der X.-Konzern seit
1989 ausschlieBlicher Inhaber der Rechte an der
Bezeichnung "Fabergé" sei, werde die Bezeich-
nung flr qualitativ besonders hochwertige Luxus-
glter im oberen Preissegment eingesetzt. Die
Marke "Fabergé" werde umfangreich beworben,
und unter ihrer Verwendung wirden ganz erheb-
liche Umsatze erzielt. Es sei deshalb davon aus-
zugehen, daB diese Marke einen ganz erhebli-
chen und deutlich tber 50 % liegenden Bekannt-
heitsgrad besitze. Verwechslungsgefahr bestehe
zudem auch zwischen der Firma der Klagerin zu
2. und der angegriffenen Bezeichnung.

Aus den Grinden: Die zulassige Klage ist
unbegrindet. Den Klagerinnen stehen die gegen
die Beklagte geltend gemachten Anspriche auf
Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftsertei-
lung, Schadensersatz und Léschung der ange-
griffenen Marken aus keinem rechtlichen Ge-
sichtspunkt zu.

A. Markenrechtliche Anspriche sind nicht
gegeben.

I. Soweit die KIagerin zu 1. die von ihr gegen
die Beklagte geltend gemachten Anspriche auf
die Klagemarken 1, 4 und 5 bis 14 stltzt, fehlt es
bereits an der erforderlichen Aktivlegitimation.
Denn insoweit hat die Kl&gerin zu 1. nicht schlis-
sig darzulegen vermocht, daB diese Klage-
marken rechtswirksam auf sie Ubertragen worden
und sie damit Inhaberin dieser Klagemarken ge-
worden ist.

1. Hinsichtlich der Klagemarken 1 und 4 ha-
ben die Kl&gerinnen zwar dargelegt, daB diese
durch die "Vereinbarung" vom 4. November 1993
gemaB Anlage K 38 von ihrer Tochtergesell-
schaft, der Elida Gibbs B.V., auf die Klagerin zu
1. Ubertragen worden seien. Auch ist die Kl&gerin
zu 1. ausweislich der Mitteilung des Deutschen
Patentamtes vom 20. Juni 1996 gemaB Anlage K
43 nunmehr als Inhaberin dieser Klagemarken im

Markenregister eingetragen, weshalb geméan § 28
Abs. 1 Markengesetz zundchst einmal zu vermu-
ten ist, daB das durch die Eintragung der Klage-
marken begrindete Recht ihr zusteht. Aus dem
eigenen Vortrag der Kl&gerinnen ergibt sich je-
doch, daB die Kl&gerin zu 1. die Klagemarken 1
und 4 nach der hier maBgeblichen Gesetzeslage
des § 8 Abs. 1 WZG a. F. nicht rechtswirksam
erworben haben kann.

Die Klagerinnen haben vorgetragen, daB die
urspringlich fir die FABERGE Inc. eingetrage-
nen Klagemarken von dieser zundchst auf die
Elida Gibbs B.V. (bertragen worden seien, die
sie sodann auf die Kléagerin zu 1. Ubertragen
habe. Die ursprlnglich eingetragene Markenin-
haberin, die FABERGE Inc., sei im August 1989
vom "X.-Konzern" aufgekauft worden, und zwar
in der Weise, daB samtliche Betriebsmittel ein-
schlieBlich der Marken- und Firmenrechte auf die
Z. Inc., bei der es sich um eine Tochtergesell-
schaft der X. United States Inc. handele, Uibertra-
gen worden seien. Die Z. Inc. habe das Geschéft
der FABERGE Inc. unter dem Handelsnamen
"Fabergé-Co". als rechtlich unselbstandigen Teil-
betrieb weitergefiihrt. Die erworbenen Marken-
rechte seien in den jeweiligen Markenregistern
"im Namen der beiden internationalen Holding-
gesellschaften X. N.V. oder X. PLC oder zumin-
dest einer der jeweiligen Holdinggesellschaft
zugeordneten Tochtergesellschaft eingetragen
worden". Dementsprechend seien die in Rede
stehenden Klagemarken auf die Elida Gibbs B.V.
und sodann auf die Klagerin zu 1. Ubertragen
worden. Nach dem Vortrag der Klagerinnen sol-
len damit offenbar zundchst die Klagemarken 1
und 4 nebst dem Geschéftsbetrieb der
FABERGE Inc. auf die Z. Inc. Ubertragen worden
seien, was die Klagerinnen schon durch Vorlage
entsprechender Unterlagen nicht spezifiziert dar-
gelegt haben. Hiernach sollen jedenfalls die Kla-
gemarken 1 und 4 dann auf die Elida Gibbs B.V.
Ubertragen worden sein, jedoch ohne den Ge-
schéftsbetrieb der Z. Inc. bzw. des zu den Kla-
gemarken gehdérenden Teils des Geschéfts-
betriebs dieser Gesellschaft. Damit ware die
Ubertragung der Klagemarken 1 und 4 auf die
Elida Gibbs B.V. aber gemaB § 8 Abs. 1 WZG
a.F., der hier zur Anwendung kommt, weil die
Ubertragung zwischen August 1989 (Aufkauf der
Z. Inc.) und Februar 1991 (Umschreibung der
Klagemarken 1 und 4 auf die Elida Gibbs B.V.)
erfolgt sein soll, unwirksam gewesen.

GemaB § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG a. F. konnte
das Zeichenrecht namlich nur mit dem Ge-
schaftsbetrieb oder dem Teil des Geschaftsbe-
triebs, zu dem das Warenzeichen gehorte, auf
einen anderen Ubergehen. Dieser Grundsatz der
Bindung der Marke (des Warenzeichens) an den
Geschéftsbetrieb gehoérte nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs (vgl. GRUR 1987,
525 - LITAFLEX) zu den wesentlichen Grundsat-
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zen des deutschen Warenzeichenrechts. Wurde
ein Warenzeichenrecht entgegen § 8 Abs. 1 Satz
2 WZG ohne den Geschéaftsbetrieb lbertragen
(sog. Leertbertragung), konnte das Zeichenrecht
nicht Ubergehen, mochte das Zeichen auch auf
den Erwerber umgeschrieben sein (vgl. Baum-
bach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl.,
§ 8 WZG Rdnr. 28). Eine Leerlbertragung war
gemaB § 8 Abs. 1 Satz 3 WZG unwirksam.

Der sich hieraus ergebenden Unwirksamkeit
etwaiger Ubertragungen der Klagemarken 1 und
4 von der Z. Inc. auf die Elida Gibbs B.V. steht
nicht entgegen, daB die Bindung des Ubertrage-
nen Zeichens an den dazugehdrigen Geschéfts-
betrieb durch § 47 Nr. 3 Erstreckungsgesetz
(ErstrG) zum 1. Mai 1992 aufgehoben worden ist.
Denn der Anderung der Rechtslage durch § 47
ErstrG kommt keine Rickwirkung zu (BGH,
GRUR 1995, 117, 119 - NEUTREX; vgl. ferner
BGH, GRUR 1994, 288, 290 - MALIBU; Fezer,
Markenrecht, § 27 MarkenG Rdnr. 28). Rechts-
handlungen aus der Zeit vor dem Inkrafttreten
des § 47 ErstrG unterliegen der rechtlichen Beur-
teilung der bis dahin geltenden Rechtsnormen.
Sind Warenzeichenibertragungen - wie hier -
wegen VerstoBes gegen § 8 Abs. 1 WZG a. F.
fehlgeschlagen, so bleibt ihre Unwirksamkeit trotz
der im Zeitpunkt der rechtlichen Beurteilung ge-
anderten Gesetzeslage unberiihrt (vgl. BGH,
a.a.0. - NEUTREX).

§ 152 MarkenG, der bestimmt, daB3 die Vor-
schriften des Markengesetzes auch Anwendung
auf Marken finden, die vor dem 1. Januar 1995
angemeldet oder eingetragen worden sind, fuhrt
ebenfalls zu keiner anderen Beurteilung (vgl. LG
Frankfurt, GRUR 1997, 62 - Leerlbertragungen;
Fezer, a.a.0., § 27 MarkenG Rdnr. 28). Zwar 1&B3t
das neue Markengesetz (§ 27) nunmehr auch
Leerlbertragungen zu. Jedoch werden auch hier-
durch vor dem Inkrafttreten des Erstreckungs-
gesetzes am 1. Mai 1992 vorgenommene unwirk-
same Leeribertragungen nicht etwa geheilt. Der
Aufhebung des Verbots der Leerlbertragung
kommt keine Rickwirkung zu. Denn die Uber-
gangsvorschrift des § 152 MarkenG ist nur auf
vor dem Inkrafttreten des MarkenG am 1. Januar
1995 entstandene Markenrechte anzuwenden.
Der wirksame Erwerb des Markenrechts erfordert
eine erneute Rechtsiibertragung im Sinne des
§ 27 MarkenG (vgl. Fezer, § 27 MarkenG Rdnr.
28). Der Regelungsgehalt des § 152 MarkenG ist
damit insoweit darauf beschrankt, daB Kkinftig
auch bei sog. Altzeichen eine Leerlbertragung
maoglich ist. Aus § 152 MarkenG folgt indes nicht,
daB auch LeerUbertragungen aus dem Zeitraum
vor dem 1. Mai 1992 (Inkrafttreten des Erstrek-
kungsgesetzes) als geheilt anzusehen sind (vgl.
LG Frankfurt, GRUR 1997, 62 - Leerlber-
tragungen). )

Dies hat zur Folge, daB die Ubertragung der
Klagemarken 1 und 4 auf die Elida Gibbs B.V.,

weil sie ohne Ubertragung des Geschéftsbetriebs
erfolgten, in jedem Fall nach § 8 Abs. 1 WZG
a.F. unwirksam gewesen sind. Die Elida Gibbs
B.V. konnte an diesen Klagemarken damit keine
Rechte erwerben, mit der weiteren Folge, daB sie
Rechte an diesen Klagemarken auch nicht auf
die Klagerin zu 1. Ubertragen konnte. Die Klage-
rin zu 1. kann mithin aus diesen Klagemarken
keine eigenen Rechte geltend machen.

2. ..

3. Letztlich bleiben damit allein die Klage-
marken 2 und 3. Urspriinglich eingetragene Inha-
berin dieser allein relevanten Klagemarken war
die Elida Gibbs B.V.. Die Klagerin zu 1. ist zwi-
schenzeitlich jedoch als Inhaberin dieser Klage-
marken im Markenregister eingetragen. Die KI&-
gerinnen haben auch dargelegt, daB diese Kla-
gemarken durch "Vereinbarung" vom 4. Novem-
ber 1993 auf die Kl&gerin zu 1. lbertragen wor-
den seien (wird ausgefihrt). Letztlich kommt es
auf die Ubertragung jedoch nicht an. Denn auch
wenn die Klagerin zu 1. Inhaberin dieser Klage-
marken geworden ist, kénnen auch aus den Kla-
gemarken 2 und 3 die gegen die Beklagte erho-
benen Anspriche nicht mit Erfolg hergeleitet
werden. )

1. Dies gilt zunachst fir den Ahnlichkeitsbe-
reich.

a) Soweit die Klagerin zu 1. gestltzt auf die
vorgenannten Klagemarken die Unterlassung der
Benutzung der Marke 2 018 855 (vgl. Anlage K
32) fur "alkoholische Getréanke (ausgenommen
Biere)" und die Léschung dieser Marke begehrt,
ist, auch wenn die Bezeichnung "Fabergé" von
der Beklagten zur Kennzeichnung solcher Pro-
dukte offenbar noch nicht benutzt wird, im Hin-
blick auf die vor dem 1. Januar 1995 liegenden
Anmeldungen und Eintragungen der in Frage
stehenden Marken § 153 Abs. 1 MarkenG an-
wendbar (vgl. OLG Duisseldorf, Urt. v. 14. Januar
1997 - 20 U 5/96). Das hat zur Folge (vgl. hierzu
BGH, GRUR 1995, 808, 809 - P3-pastoclin), daB
die Klage insoweit nur Erfolg haben kann, wenn
der Klagerin zu 1. Anspriiche gemaB § 14 Mar-
kenG zustehen (§ 152 MarkenG) und ihr auBer-
dem die Anspriiche nach den §§ 24, 31 WZG
zugestanden haben (§ 153 Abs. 1 MarkenG).

Dies ist nicht der Fall. Denn schon die letzt-
genannte Voraussetzung ist hier nicht erfillt, weil
zwischen den Waren, die fir die Klagemarken 2
und 3 eingetragen sind - wie auch den Waren,
die von den ubrigen, nicht relevanten Klagemar-
ken erfaBBt werden - einerseits und "alkoholischen
Getranken (ausgenommen Biere)" andererseits
keine Warengleichartigkeit die nach friherem
Recht die Funktion einer "zweiten Saule" des
Markenschutzes hatte (vgl. BGH, GRUR 1995,
216, 217 - Oxygenol Il; Fezer, § 14 MarkenG
Rdnr. 118) besteht.

Die Warengleichartigkeit war nach altem
Recht die Grundvoraussetzung fiir das Bestehen
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einer zeichenrechtlich relevanten Verwechs-
lungsgefahr im Sinne der §§ 24, 31 WZG (vgl.
hierzu Baumbach/Hefermehl, § 31 WZG Rdnr.
17; Fezer, § 14 MarkenG Rdnr. 118). Es wurde
als ein Gebot der Rechtssicherheit angesehen,
die Warengleichartigkeit nicht von dem Grad der
Verwechslungsfahigkeit des Zeichens abhéngig
zu machen (vgl. BGHZ 19, 23, 26 - Magirus;
BGH, GRUR 1957, 125 - Troika; GRUR 1957,
287 - Plasticummannchen; GRUR 1958, 393 -
Ankerzeichen; 1959, 25 - Triumph; 1963, 572 -
Certo; 1968, 550 - Propan). Bei der Prifung ei-
nes zeichenrechtlichen Schutzes war deshalb
grundséatzlich zuerst die Warengleichartigkeit,
und, wenn sie zu bejahen war, alsdann die Ver-
wechslungsgefahr  festzustellen (vgl. BGH,
GRUR 1957, 287 - Plasticummannchen; 1969,
355 - Kim II). Erst wenn feststand, daB die bei-
derseitigen Waren gleich oder gleichartig waren,
bestand Raum fur die Prifung der Verwechs-
lungsgefahr. Waren die beiderseitigen Waren
ungleichartig, so schied nach altem Recht eine
Verwechslungsgefahr von vornherein aus (vgl.
Baumbach/Hefermehl, § 31 WZG Rdnr. 17).

Von Warengleichheit war nach der Recht-
sprechung zum alten Recht dann auszugehen,
wenn die beiderseitigen Waren im Hinblick auf
die regelmé&Bige Herstellungsstatte, auf ihre stoff-
liche Beschaffenheit, auf ihre wirtschaftliche Be-
deutung und auf ihre Verwendungsweise so enge
Berilihrungspunkte aufweisen, daB der Verkehr
bei gleichen Zeichen annimmt, die Waren
stammten aus derselben Herkunftsstatte (vgl. nur
BGHZ 19, 23, 25 - Magirus; GRUR 1957, 287,
288 - Plasticummaé&nnchen; BGH, 1959, 25, 26 -
Triumph; 1963, 572 - Certo; 1968, 550, 551 -
Propan; GRUR 1969, 355 - Kim Il; GRUR 1990,
361, 362 — Kronenthaler; 1992, 108, 109 - Oxy-
genol; 1995, 216, 217 - Oxygenol 11).

Hiervon ausgehend ist im Streitfall eine Wa-
rengleichartigkeit nach altem Recht zu vernei-
nen. Eine solche kann ohnehin ernsthaft nur in-
soweit diskutiert werden, als man auf die Produk-
te "Waren aus Glas, Porzellan und Steingut far
Haushalt und Kiche", die fir die Klagemarke 2
eingetragen sind, abstellt. Die weiteren Waren,
die unter das Warenverzeichnis der Klagemarke
2 fallen, sowie samtliche Waren, auf die sich die
AusschlieBlichkeitsrechte der Klagerin aus der
Klagemarke 3 beziehen, sind mit "alkoholischen
Getranken (ausgenommen Bieren) offensichtlich
nicht gleichartig im Sinne der Rechtsprechung
zum alten Recht. Gegenteiliges wird von den
Klagerinnen auch nicht konkret geltend gemacht.

Aber auch zwischen "Waren aus Glas, Por-
zellan und Steingut fir Haushalt und Kiche"
einerseits und "alkoholischen Getranken (ausge-
nommen Biere)" andererseits besteht keine Wa-
rengleichartigkeit im Sinne des Warenzeichenge-
setzes. Diese zu vergleichenden Waren sind im
Hinblick auf ihre Herstellungsstatten und stoffli-

che Beschaffenheit grundverschieden. Auch bei
Zeichenidentitdt wird der Verkehr nicht anneh-
men, daB die beiderseitigen Waren aus dersel-
ben Herkunftsstatte stammen. Hieran &ndert
auch der Umstand nichts, daB Gléser teilweise
auch in Geschéaften abgegeben werden, in denen
Getrénke angeboten und verkaufen werden. Wie
die Beklagte zutreffend geltend macht, werden
die Verkehrsbeteiligten nicht auf den Gedanken
kommen, daB beispielsweise die Flaschen, in die
die Spirituosen eines Spirituosenherstellers abge-
fullt werden, vom Spirituosenhersteller selbst
hergestellt werden. Genauso wenig werden die
Verkehrsbeteiligten annehmen, daB Glaser, aus
denen man die alkoholischen Getranke trinkt,
vom Getrénkehersteller selbst stammen. Eine
Warengleichartigkeit ist daher auch insoweit nicht
gegeben. Dies sehen im Ubrigen auch die Kl&ge-
rinnen offensichtlich so. Denn sie tragen selbst
vor, daB zwischen Sektgldsern und Sekt (zwar)
keine Gleichartigkeit im Sinne des alten Waren-
zeichenrechts bestehe.

Anspriiche aus §§ 24 Abs. 1, 31 WZG be-
treffend die Benutzung der Marke 2 018 855 be-
standen mithin nicht.

b) Soweit die Klagerin zu 1. gestltzt auf die
Klagemarken 2 und 3 - wie auch gestitzt auf die
tbrigen Klagemarken, hinsichtlich derer es be-
reits an der Aktivlegitimation fehlt - die Marken
Nr. 395 21 321 (vgl. Anlage K 33) und 395 25
334 (vgl. Anlage K 34) angreift, bestehen keine
Anspriiche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil
es jedenfalls an der erforderlichen Verwechs-
lungsgefahr fehlt. Insoweit findet neues Recht
und damit § 14 MarkenG Anwendung, weil die in
Rede stehenden Marken erst nach dem 1. Januar
1995 angemeldet und eingetragen worden sind.

Verwechslungsgefahr fiir den angesproche-
nen Verkehrskreis kann sich nach § 14 Abs. 2 Nr.
2 MarkenG wegen der Identitat oder Ahnlichkeit
des angegriffenen Zeichens mit der Marke und
der ldentitat oder Ahnlichkeit der durch die Marke
und das Zeichen gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen ergeben. Eine solche Verwechs-
lungsgefahr wird im Streitfall indes nicht hervor-
gerufen. Zwar besteht zwischen der Klagemarke
2 und den angegriffenen Fabergé-Marken der
Beklagten jedenfalls in klanglicher Hinsicht lden-
titdt, und auch die Klagemarke 3 und die ange-
griffenen Marken sind bis auf die Schreibweise
der Klagemarke 3 in GroBbuchstaben und das
Fehlen eines Akzents auf dem letzten "E" der
Klagemarke - was auf die Schreibweise in GroB-
buchstaben zurlickgeht und an der Aussprache
nichts &ndert - identisch. Auch kommt den Kila-
gemarken von Hause aus eine durchschnittliche
Kennzeichnungskraft zu. Jedoch fehlt es an einer
Ahnlichkeit der beiderseitigen Warenbereiche.
Denn die beiderseitigen Warenbereiche stehen
sich zu fern, weshalb eine relevante marken-
rechtliche Verwechslungsgefahr durch die Benut-
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zung der angegriffenen Zeichen nicht begrindet
wird.

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stellt zwar wie
auch § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG in Ubereinstim-
mung mit Art. 5 Abs. 1 lit. b sowie Art. 4 Abs. 1
lit. b der EG-Markenrechtsrichtlinie vom 21. De-
zember 1988 (89/104/EWG, GRUR Int. 1989,
294) nicht mehr auf das Vorliegen einer Waren-
gleichartigkeit ab. Der Begriff der "Gleichartig-
keit" ist zugunsten des bei Marken und Wa-
ren/Dienstleistungen verwendeten einheitlichen
Begriffs der "Ahnlichkeit" aufgegeben worden.
Dieser wird allerdings weder im Markengesetz
noch in der Markenrechtsrichtlinie definiert. In der
Entscheidung "Oxygenol II" (GRUR 1995, 216,
219) hat der Bundesgerichtshof hierzu in einem
obiter dictum unter Hinweis auf die Amtliche Be-
grindung des Gesetzes zur Reform des Marken-
rechts vom 14. Januar 1994, BT-Dr. 12/6581, S.
72 und 74, ausgeflhrt, daB kinftig nicht mehr auf
den "statischen" Warengleichartigkeitsbegriff des
Warenzeichengesetzes abzustellen ist. Nach den
neuen Vorschriften des Markengesetzes werde -
wie in der Amtlichen Begrindung zum Regie-
rungsentwurf (a. a. O.) zum Ausdruck gebracht
worden sei - eine grundséatzliche und nicht nur
formale oder oberflachliche Anderung bisheriger
Betrachtungsweisen erforderlich. Ungeachtet des
Umstandes, so der Bundesgerichtshof weiter,
daB es - je nach Lage des Einzelfalles - auch in
Zukunft erforderlich sein konne, fir die Bestim-
mung des nunmehr maBgeblichen Ahnlichkeits-
grades auf die gleichen Kriterien zurtickzugreifen
wie bislang fir die Bestimmung des Waren-
gleichartigkeitsbereichs, stelle der Begriff der
"Ahnlichkeit" einen neuen eigenstandigen
Rechtsbegriff dar, dessen nahere inhaltliche Aus-
fullung - in Ubereinstimmung mit der Auslegung
des Art. 4 Abs. 1 lit. b und des Art. 5 Abs. 1 lit. b
der EG-Markenrechtsrichtlinie der Rechtspre-
chung obliegen werde. Dem Begriff der Ahnlich-
keit komme aber vor allem nicht mehr wie dem
Begriff der Gleichartigkeit im bisherigen Waren-
zeichenrecht die Funktion einer "zweiten S&ule"
des Markenschutzes neben der Verwechslungs-
gefahr sowie einer (festen) sachlichen Begren-
zung des Schutzumfanges und damit - auch in-
soweit - der Verwechslungsgefahr zu. Vielmehr
sei die Ahnlichkeit der Waren nunmehr - glei-
chermaBen wie bisher schon die Branchennahe
bei der Bestimmung der Verwechslungsgefahr im
Rahmen des bisherigen § 16 UWG, der insoweit
in § 15 MarkenG unverandert fortgelte - lediglich
eines von mehreren zueinander in Wechselwir-
kung tretenden und deshalb von Fall zu Fall auch
unterschiedlich zu gewichtenden Kriterien der
Rechtsfrage, ob Verwechslungsgefahr bestehe.

Wie der Begriff der "Ahnlichkeit" im Sinne
der §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
im einzelnen auszulegen ist und welche Kriterien
im Rahmen dieses Begriffs von Bedeutung sind,

ist bisher allerdings noch nicht abschlieBend
gekléart und muB an dieser Stelle auch nicht ab-
schlieBend entschieden werden. Trotz der Eigen-
standigkeit des Begriffs der Produkté&hnlichkeit im
Markengesetz gegeniiber dem Begriff der Wa-
rengleichartigkeit im Warenzeichengesetz kann
jedenfalls als Ausgangs- und Anhaltspunkt wei-
terhin auf die Kriterien zurlckgegriffen werden,
die bislang fir die Bestimmung des Waren-
gleichartigkeitsbereichs galten (vgl. hierzu u. a.
Fezer, § 14 MarkenG Rdnr. 118, 338 ff; Teplitz-
ky, GRUR 1996, 1, 4). Der Bundesgerichtshof hat
die Mdglichkeit eines solchen Rickgriffs in seiner
"Oxygenol II"-Entscheidung (GRUR 1995, 2186,
219) bereits deutlich angesprochen. Weder der
Markenrechtsrichtlinie noch dem Markengesetz
kann entnommen werden, daB die bisherigen
Kriterien keine Rolle mehr spielen. Der Ahnlich-
keitsbereich wird auch grundsétzlich zumindest
den Gleichartigkeitsbereich umfassen und ten-
denziell sogar weiter als dieser gezogen werden
mussen. Hierflr spricht bereits (vgl. BPatG
GRUR 1995, 584, 586 - Sonett; GRUR 19986,
204, 205 - Swing) der Begriffsinhalt des Aus-
drucks "Ahnlichkeit" (nach Duden, Das groBe
Woérterbuch der deutschen Sprache, 2. Aufl.,
bedeutet Gleichartigkeit eine groBe Ahnlichkeit).
Hiervon ausgehend kdénnen die im Streitfall
zu vergleichenden Waren aber auch nicht als
"ghnlich" eingestuft werden. Eine Waren&hnlich-
keit kommt hier insbesondere auch nicht insoweit
in Betracht, als man auf Klagerseite die "Waren
aus Glas, Porzellan und Steingut fir Haushalt
und Kiche", fir die die Klagemarke 2 eingetra-
gen ist, heranzieht und den Waren, fir die die
angegriffenen Marken 395 21 321 und 395 25
334 eingetragen sind, namlich "Kaffee, Tee, Ka-
kao, Speiseeis, Gewiirze, Biere, Mineralwasser
und kohlensaurehaltige Wasser und andere alko-
holfreie Getrénke; Fruchtgetranke und Fruchtsaf-
te, Sirupe und andere Praparate fUr die Zuberei-
tung von Getranken, alkoholische Getranke
(ausgenommen Biere)" gegendiberstellt. Denn
auch diese Produkte sind gegeniber den "Waren
aus Glas, Porzellan und Steingut fir Haushalt
und Kiche" grundverschieden, und zwar auch
Glaser (z. B. Sektglaser) einerseits und alkoholi-
sche und/oder nicht alkoholische Getranke (z. B.
Sekt) andererseits. Allein aus dem Umstand, daf
Getrédnke regelméaBig aus Glasern getrunken
werden und damit die Waren Getrénke und Gla-
ser beim Endverbraucher regelmaBig zusam-
mentreffen, 148t sich eine Ahnlichkeit der zu ver-
gleichenden Waren nicht herleiten. DaB in Ge-
trankeladen zu alkoholischen Getrénken teilweise
- quasi als "Zubehor" - auch dazugehdrige Gléaser
angeboten werden, reicht zur Annahme einer
Warenahnlichkeit allein ebenfalls nicht aus. Denn
die Verkehrsbeteiligten werden allein deshalb
nicht auf den Gedanken kommen, dafB3 ein Spiri-
tuosenhersteller die Flaschen, in die die Spirituo-
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sen abgefullt werden, selbst herstellt und genau-
so wenig werden die Verkehrsbeteiligten anneh-
men, daB Glaser, mit denen man die alkoholi-
schen Getranke trinkt, von dem Getrankeherstel-
ler stammen.

Soweit sich die Klagerinnen in diesem Zu-
sammenhang auf die Entscheidung , TIFFANY*
des Bundespatentgerichts (GRUR 1996, 501)
berufen, in der eine Ahnlichkeit zwischen den
Waren ,Zigaretten® und ,Rauchartikel” bejaht
worden ist, steht dies dem nicht entgegen. Denn
diese Feststellung des Bundespatentgerichts
beruhte maBgeblich auf der Erwégung, daB diese
Waren ,fraditionsgeméB gemeinsam in Fachge-
schéaften fir Tabakwaren und Rauchbedarf* an-
geboten werden. Dies ist bei den hier zu verglei-
chenden Produkten jedoch nicht der Fall. Soweit
Glaser heute in Getrankegeschaften abgegeben
werden, kann auch davon ausgegangen werden,
daB dies keineswegs in allen Getrédnkegeschéften
geschieht. Insbesondere werden umgekehrt auch
regelm&Big in Geschaften fir Glaswaren keine
Getrédnke angeboten. Gegenteiliges haben die
Klagerinnen jedenfalls nicht dargetan.

Eine Warendhnlichkeit der sich hier gegend-
berstehenden Warenbereiche koénnte im Ent-
scheidungsfall deshalb allenfalls dann zu bejahen
sein, wenn es sich bei der Klagemarke 2 um eine
bekannte Marke handeln wiirde und - in rechtli-
cher Hinsicht - nicht nur_bei der richtlinienkon-
formen Beurteilung der Ahnlichkeit der Marken
(Erwagungsgrund 10 zur Markenrechtsrichtlinie),
sondern auch bei der Beurteilung der Ahnlichkeit
der durch die sich gegenuberstehenden Marken
erfaBten Waren die Kennzeichnungskraft, insbe-
sondere die Bekanntheit der Klagemarke, zu
berlicksichtigen ware, insbesondere dergestalt,
daB die Verwechslungsgefahr auch dann zu be-
jahen ist, wenn der Verkehr - wie hier - die Waren
und/oder  Dienstleistungen  unterschiedlichen
Herkunftsstatten zuordnet. Letzere Frage ist je-
doch umstritten (vgl. hierzu Piper, GRUR 1996,
429, 431 f; Teplitzky, GRUR 1996, 1, 3 einerseits
und BPatG, GRUR 1995, 584, 586 - Sonett;
GRUR 1996, 204, 205 - Swing; Kliems, GRUR
1995, 198, 199 andererseits). Der Bundesge-
richtshof hat dem Européischen Gerichtshof be-
zogen auf die Auslegung des Art. 4 Abs. 1 lit. b
der Markenrechtsrichtlinie jingst durch Beschluf3
vom 12. Dezember 1996 (GRUR 1997, 221 -
Canon) genau diese Frage zur Entscheidung
vorgelegt.

Im Streitfall kommt es auf diese Rechtsfrage
allerdings nicht an. Es kann insoweit dahinste-
hen, ob bei der Auslegung des Begriffs der Ahn-
lichkeit der Waren/Dienstleistungen die Kenn-
zeichnungskraft, insbesondere die Bekanntheit,
einer Marke, zu berlcksichtigen ist oder nicht.
Denn eine gesteigerte Kennzeichnungskraft bzw.
relevante Bekanntheit der Klagemarken kann
nicht festgestellt werden. Soweit die Klagerinnen

behaupten, daB "die Marke "Fabergé" einen ganz
erheblichen und deutlich Uber 50 % liegenden
Bekanntheitsgrad besaBen, steht dem das von
der Beklagten vorgelegte und in ihrem Auftrag
durchgefihrte Demoskopische Gutachten zur
Bekanntheit von "Fabergé" des Emnid-Instituts
fur Markt-, Meinungs- und Sozialforschung vom
Oktober/November 1996 (Anlage B 4) entgegen.

Aus der Tabelle 1 dieses Gutachtens ergibt
sich, daB auf die allgemein gehaltene Frage "Ha-
ben sie die Bezeichnung Fabergé schon mal
gehdrt oder gelesen ?" lediglich 21 % der Befrag-
ten mit "Ja" und 79 % der Befragten mit "Nein"
geantwortet haben. Die AnschluBfrage gemaB
der Tabelle 2 "In welchem Zusammenhang ist
Ihnen diese Bezeichnung bekannt ?" ist denjeni-
gen Befragten gestellt worden, die die vorzitierte
Frage mit "Ja" beantwortet hatten. Ausweislich
der in der Tabelle 2 angegebenen Prozentzahlen
ist eine Korrelation zu "Schmuck, Juwelen, Eier,
Goldschmiede-Sachen" allgemein (1,6 %) und
mit Bezug auf "die Zaren" und/oder "RuBland"
(0,6) nur ganz schwach ausgepragt. Gleiches gilt
fur die Zuordnung zu den Bereichen "Kosmetik
allgemein" (1,2), "Parfum, Duftwasser, Eau de
Toilette" (2,0 %), "Aftershave" (0,4 %). Am hoch-
sten ist noch die Korrelation zum Sachbereich
"Sekt, Champagner" mit 4,3 % sowie zum Sach-
bereich "Alkoholische Getranke, Alkohol" mit 2,9
%, obgleich derartige Erzeugnisse derzeit unter
der Bezeichnung "Fabergé" offenbar - jedenfalls
von der Beklagten - noch gar nicht vertrieben
werden. Die Auswertung der weiteren Frage
"Kbnnen Sie etwas genauer sagen, woran Sie da
denken" gemé&B Tabelle 3 des Gutachtens zeigt
dann weiter, daB der allgemeinen Verkehr mit
der Bezeichnung "Fabergé" letztlich nichts ver-
bindet.

GemasB der Tabelle 4 des Gutachtens haben
auf die allen Befragten gestellte Frage "Haben
Sie "Fabergé schon mal als Bezeichnung fir ein
Produkt gehért oder gelesen?" nur 17,5 % der
Befragten mit "Ja" und 82,5 % der Befragten mit
"Nein" geantwortet. Die denjenigen Befragten,
die die vorgenannte Frage bejaht hatten, gestell-
te AnschluBfrage "Und im Zusammenhang mit
welchem Produkt ist Ihnen die Bezeichnung be-
kannt" ergab ausweislich der Tabelle 5 keine
signifikante Zuordnung der Bezeichnung "Faber-
gé" zu den hier interessierenden Produkten. Die
Korrelation zu "Kosmetik" (0,8 %), "Parfum,
Duftwasser, Eau de Toilette (2,4 %), "Aftershave”
(0,3 %), Schmuck (0,4 %) ist wiederum nur ganz
schwach ausgepragt. Am héchsten ist auch hier
wiederum die Korrelation zu "Sekt, Champagner"
mit 5,8 % sowie zu "alkoholischen Getranken,
Alkohol" mit 2,4 %. Eine Zuordnung zum Pro-
duktbereich "Waren aus Glas" findet hiernach
offenbar Uberhaupt nicht statt.

Im Hinblick auf das von der Beklagten vor-
gelegte Emnid-Gutachten gemaB Anlage B 4
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kann damit von einer Bekanntheit der Klagemar-
ke 2 - wie auch der sonstigen Klagemarken -
nicht ausgegangen werden.

Die von den Klagerinnen gegen das von der
Beklagten vorgelegte Gutachten erhobenen Ein-
wande sind unbegrindet. Bei dem Institut EMNID
handelt es sich um ein renommiertes Institut fir
Markt- und Meinungsforschung. Soweit die Kla-
gerinnen gertgt haben, daB die in Tabelle 1 des
Gutachtens angesprochene "Liste 6" nicht vorge-
legt worden ist, hat die Beklagte dies nachgeholt
(vgl. Anlage B 5). Aus der Anlage B 5 geht her-
vor, daB den Befragten - wie dies aufgrund der
Ausfihrungen auf Seite 2, letzter Absatz, des
Gutachtens zu erwarten gewesen ist - lediglich
die Bezeichnung "Fabergé" in schriftlicher Form
vorgelegt worden.

DaB bei der Befragung auf den allgemeinen
Verkehr abgestellt worden ist, kann ebenfalls
nicht beanstandet werden. Insoweit kann dahin-
stehen, ob es sich bei den diversen, von den von
den Klagerinnen benannten Lizenznehmern so-
wie der Klagerin zu 2. vertriebenen Produkten
Uberhaupt sdmtlich um "besonders hochwertige
und aus dem Ublichen Angebot herausragende
Produkte im oberen Preissegment” handelt, die
sich ausschlieBlich oder jedenfalls lberwiegend
an einen bestimmten Kauferkreis richten, wie
dies die Klagerinnen geltend machen. Denn es ist
nur folgerichtig, hier auf den allgemeinen Verkehr
abzustellen, weil dieser von den Produkten, die
von den Verzeichnissen der angegriffenen Mar-
ken erfaBt werden, angesprochen werden soll.

Eine Warenahnlichkeit im Sinne des § 14
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt im Entscheidungsfall
somit selbst dann nicht vor, wenn bei der Ausle-
gung dieses Merkmals eine Bekanntheit der Kla-
gemarken ber(cksichtigt werden muBte. Mangels
Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren kann eine
Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden. Da
Anspriche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG be-
reits aus diesem Grunde zu verneinen ist, kann
im Obrigen dahinstehen, ob hinsichtlich der Kla-
gemarke 2 eine rechtserhaltende Benutzung far
"Waren aus Glas" im Inland stattgefunden hat.
Die von den Klagern vorgelegten Anlagen K 27
und K 28 belegen eine solche jedenfalls nicht.

2. Aus den vorstehenden Darlegungen folgt
zugleich, daB auf die einzig relevanten Klage-
marken 2 und 3 - wie im Ubrigen aber auch auf
die UObrigen Klagemarken, hinsichtlich derer es
bereits an der Aktivlegitimation mangelt - ge-
stltzte markenrechtliche Anspriiche auBerhalb
des Ahnlichkeitsbereichs nicht bestehen. Rechts-
grundlage fir solche Anspruche ist hier § 14 Abs.
2 Nr. 3 MarkenG, der seit dem 1. Januar 1995
bekannte Marken unter bestimmten Vorausset-
zungen vor Rufausbeutung (Ausnutzung der
Wertschatzung) und Verwéasserung (Beeintrachti-
gung der Unterscheidungskraft) schitzt.

Anspriiche aus dieser Vorschrift sind schon

deshalb nicht begriindet, weil es sich bei keiner
der Klagemarken um eine "bekannte Marke" im
Sinne dieser Vorschrift handelt. Dabei kann da-
hinstehen, was im einzelnen eine Marke als "be-
kannt" im Sinne des neuen § 14 Abs. 2 Nr. 3
MarkenG qualifiziert (vgl. hierzu Amtl. Begr., BT-
Dr. 12/6581, S. 72, . Sp., letzter Abs.: "sowohl
quantitative als auch qualitative Kriterien"; Fezer,
§ 14 MarkenG Rdnr. 415 ff; ferner Sack, GRUR
1995, 81, 86; RoBler, GRUR 1994, 559, 562 f).
Zur Bejahung der Bekanntheit ist jedenfalls - in
quantitativer Hinsicht - ein gewisser Grad an
Verkehrsbekanntheit zu verlangen (vgl. Amtl.
Begr., BT-Dr., S. 72, I. Sp., letzter Abs.; RoBler,
GRUR 1994, 559, 562 f; Fezer, § 14 MarkenG
Rdnr. 420), der in Anlehnung an die bisherige
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum
wettbewerbsrechtlichen  Rufausbeutungsschutz
aus § 1 UWG (vgl. GRUR 1985, 550 - Dimple;
GRUR 1991, 465 - Salomon) grundsatzlich je-
denfalls nicht unter 30 % liegen darf (vgl. RéBler,
GRUR 1996, 559, 562; Sack, GRUR 1995, 81,
86; Boes /Deutsch, GRUR 1996, 168, 169; Fezer,
§ 14 MarkenG Rdnr. 420). Ein derartiger Grad an
Verkehrsbekanntheit kann hier, wie bereits aus-
gefihrt, nicht festgestellt werden.

II. Der von der Kl&gerin zu 2. gestiitzt auf ih-
re geschéftliche Bezeichnung geltend gemachte
Unterlassungsanspruch ist ebenfalls unbegriindet
(wird ausgefiihrt).

B. Wettbewerbsrechtliche Anspriiche aus § 1
UWG bestehen weder unter dem Gesichtspunkt
einer wettbewerbswidrigen Rufausbeutung noch
unter dem Gesichtspunkt einer wettbewerbsrecht-
lichen Behinderung durch die Benutzung der
angegriffenen Bezeichnung, weil auch diese An-
sprliiche eine beachtliche Bekanntheit der Klage-
zeichen voraussetzen, an der es hier bereits
fehlt.

Schutz einer berihmten Kennzeichnung ge-
gen Verwdsserung aus § 823 Abs. 1 BGB (vgl.
hierzu etwa BGH, GRUR 1990, 711 - Telefon-
nummer 4711; GRUR 1991, 863, 864 f. - AVON;
Fezer, § 14 MarkenG Rdnr. 441 ff) wird mit der
Klage wohl nicht beansprucht und ein hierauf
gestutzter Anspruch hatte mangels einer "Uberra-
genden Verkehrsgeltung" der Klagezeichen auch
keinen Erfolg.

3. LIZENZVERTRAGSRECHT

§ 15 Abs. 1 PatG

1. Der Verkdufer eines gewerblichen
Schutzrechts kann dem Kaufer zum
Schadensersatz verpflichtet sein, wenn er es
schuldhaft unterldBt, den Kaufer auf
Umstande hinzuweisen, von denen er sich
nach Treu und Glauben sagen muB, daB sie
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zur Vereitelung des Vertragszwecks geeignet
und fiir die EntschlieBung des Kéufers
wesentlich sind.

2. Zur Frage, inwieweit der Verkéaufer
eines Patents im Einzelfall Giber den Stand
eines dem Kaufer bekannten Einspruchs-
verfahrens unterrichten muB.

(Urteil vom 3. Juni 1997, 4 O 214/96 - Nahfaden)

§ 15 Abs. 2 PatG

Die Teilkiindigung eines Vertrages liber
die Einrdumung einer ausschlieBlichen Pa-
tentlizenz ist grundsiétzlich ausgeschlossen.
Sie kommt allenfalls dann in Betracht, wenn
sich der Vertrag als in zwei oder mehr in sich
geschlossene Regelungswerke teilbar dar-
stellt. Diese Voraussetzung ist nicht gegeben,
wenn der Vertrag fiir einen bestimmten An-
wendungsbereich der patentierten Lehre ge-
kiindigt werden soll, die vertraglichen Rege-
lungen jedoch fiir sémtliche Anwendungsbe-
reiche gelten.

(Urteil vom 18. September 1997, 4 O 445/96 -
Teilkiindigung)

4, BURGERLICHES RECHT UND
VERFAHRENSRECHT

§ 823 Abs. 1 BGB

Zur Frage der Verletzung des allgemeinen
Persoénlichkeitsrechts einer
Kapitalgesellschaft durch Verballhornung des
Unternehmenskennzeichens.

(Urteil vom 7. August 1997, 4 O 375/96 -
swatch/quatsch)

Sachverhalt: Die Beklagte zu 1. ist Inhabe-
rin der am 9. September 1986 unter Nr. 506 123
fur Uhren registrierten Marke

swatch

Sie entwirft, stellt her und bewirbt die welt-
weit unter der bekannten Marke vertriebenen
Uhren. Dariber hinaus benutzt die Beklagte zu 1.
die Firmierung “swatch” seit 1983 in der Bundes-
republik Deutschland.

Die Beklagte zu 2., die wie die Beklagte zu
1. eine 100%ige Tochter des schweizerischen
SMH-Konzerns ist, fiihrt als alleinvertriebsbe-
rechtigte Alleinimporteurin u.a. Uhren der Marke
“swatch” in die Bundesrepublik Deutschland ein.

Die Beklagte zu 2. behauptet, auch sie benutze
die Kennzeichnung “swatch” seit den 80er Jahren
im geschéaftlichen Verkehr als besondere Ge-
schéaftsbezeichnung.

Die Klagerin ist ein Unternehmen, das im
Auftrag von Kunden Kleidungsstiicke, u.a. auch
T-Shirts, erwirbt und mit Aufdrucken versehen
[aBt, um sie dann an ihre Auftraggeber auszulie-
fern, die wiederum die Kleidungsstiicke an End-
verbraucher verduBern. Fir einen Auftraggeber
namens X. Warenhandels GmbH bedruckte die
Klagerin T-Shirts mit dem Aufdruck “quatsch”,
wie er nachstehend wiedergegeben ist.

R TR R e

quatsch:s:

Die Beklagten mahnten sie mit Anwalts-
schreiben vom 4. Oktober 1986 ab und forderten
sie zur Abgabe einer Unterlassungserklarung auf.

Daraufhin hat die Kl&gerin negative Feststel-
lungsklage erhoben mit dem Antrag, festzustel-
len, daB die Beklagten nicht befugt seien, ihr das
Ankindigen, Feilhalten und/oder Inverkehrbrin-
gen von Bekleidungsstiicken, insbesondere von
T-Shirts, die mit dem vorstehend wiedergegeben
Aufdruck versehen sind, zu untersagen.

Die Beklagten haben widerklagend Unterlas-
sung, Auskunft Uber Hersteller, Lieferanten oder
andere Vorbesitzer sowie 424,56 DM flr Verwar-
nungsschreiben im Hinblick auf einen vorprozes-
sual erledigten Teil des Streits begehrt.

Im Hinblick auf die mit der Widerklage gel-
tend gemachte Leistungsklage haben die Partei-
en die negative Feststellungsklage Ubereinstim-
mend fUr erledigt erklart.

Nachdem die Klagerin in der letzten mindli-
chen Verhandlung erklart hat, daB sie selbst die
T-Shirts von einer kleinen Druckerei habe be-
drucken lassen, haben die Parteien den Rechts-
streit auch hinsichtlich des Auskunftsbegehrens
Ubereinstimmend far erledigt erklart.

Aus den Griinden: Die Widerklage der Be-
klagten zu 1. hat in vollem Umfang Erfolg, die
Widerklage der Beklagten zu 2. ist unbegrindet,
da sie nicht aktivlegitimiert ist.

I. Der Unterlassungsanspruch der Be-
klagten zu 1. ergibt sich daraus, daB die Klagerin
das allgemeine Personlichkeitsrecht der Beklag-
ten zu 1. verletzt, §§ 823 Abs. 1, 1004 Abs. 1
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Satz 2 BGB analog. Ob der Beklagten zu 1. auf-
grund weiterer Anspruchsgrundlagen ein Unter-
lassungsanspruch zusteht, kann mithin dahinste-
hen.

Die Beklagte zu 1. ist auch als Kapitalgesell-
schaft Tréagerin eines allgemeinen Persoénlich-
keitsrechts, wie es von der Rechtsprechung zu-
gesprochen wird, um Licken im Persénlich-
keitsschutz auszuflllen und den Wertentschei-
dungen der Artikel 1 Abs. 1 und 2 Abs. 1 Grund-
gesetz gerecht zu werden (BVerfGE 34, 269,
281, 291). Dieses allgemeine Persdnlichkeits-
recht ist inhaltlich begrenzt, jedenfalls aber dann
tangiert, wenn der Tréger in seinem sozialen
Geltungsanspruch als Wirtschaftsunternehmen
betroffen ist (BGH GRUR 1986, 759, 761 - BMW
m.w.N.).

Die Beklagte zu 1. wird durch die Verwen-
dung des Aufdrucks "quatsch”, wie er oben wie-
dergegeben ist, in ihrem Tatigkeitsbereich, ein-
schlieBlich ihrer sozialen Geltung, betroffen. Die
Beklagte zu 1. fuhrt die Bezeichnung "swatch" in
ihrer Firma und ist Markeninhaberin. Sie bedient
unter diesen Kennzeichen mit ihren Produkten
einen bestimmten Kundenkreis, der in besonde-
ren MaBe bereit ist, fir Markenartikel Geld aus-
zugeben, die Uhr auch als Modeobjekt an-
zusehen und vielleicht zugleich damit auch die
Bedeutung der Zeit in seinem Leben im Sinne
eines engen Terminkalenders in Verbindung mit
hoher Professionalitdt besonders hervorheben
will.

Die Kl&gerin hat diese Bezeichnung dahin-
gehend verfremdet, daB sie das Wort “quatsch”
in der oben wiedergegebenen Schreibweise auf
T-Shirts verwendet hat, wodurch eine Verbindung
zur Beklagten hergestellt und ein Absatz erst
ermoglicht wird. Die T-Shirts lassen sich als
Scherzartikel, ihr Aufdruck zugleich aber auch als
Kritik an dem Produkt, seinem gleichnamigen
Hersteller und seinem Kundenkreis verstehen.
Die Abwandlung ist - anders als in der oben zi-
tierten BMW-Entscheidung des Bundesgerichts-
hofes - gerade nicht vdllig beziehungslos, son-
dern [aBt sich zumindest auch dahingehend ver-
stehen, daB das Produkt “Quatsch” sei und zu-
gleich auch die Wertvorstellungen der Kunden.
Das Wort "Quatsch" ist im allgemeinen Sprach-
gebrauch eindeutig negativ belegt; nur aus-
nahmsweise kann es den Sinngehalt von “SpaB”
ohne negatives Element annehmen.

DaB ein solches Verstédndnis des T-Shirt-
Aufdrucks naheliegt, wird auch belegt durch die
Werbeaussage, wie sie in Anlage K 21 wiederge-
geben ist, wenn es dort heift:

"Zeit ist Geld? Stetiger Termindruck?
Immer in Eile und Hektik? Ist doch alles Kase!
Quatsch!"

Die Verwendung des Wortes "quatsch” in der
gewahlten Schreibweise ist auch nicht durch das
grundgesetzlich geschitzte Recht auf freie Mei-

nungsauBerung gerechtfertigt, da die Kl&gerin die
fremde angesehene Marke in rein kommerzieller
Weise dazu nutzt, ein eigenes verkaufliches Pro-
dukt zu schaffen. Dieses Interesse muB hinter
den Schutz des allgemeinen Persdnlichkeits-
rechts zurtcktreten.

Der Unterlassungsanspruch folgt daraus,
daB die Klagerin das allgemeine Personlichkeits-
recht der Beklagten zu 1. verletzt hat und weitere
Verletzungen zu besorgen sind.

Il. Der Beklagten zu 1. steht der geltend
gemachte Zahlungsanspruch zu. Sie hat mit
200.000,- DM den Streitwert fir die Abmahnung
zutreffend bewertet, da sie erhebliches Interesse
an der Unterlassung der Personlichkeitsverlet-
zung hat. Mit dem Abmahnschreiben ist ihr An-
spruch auf Kostenerstattung (§§ 823 Abs. 1, 249
BGB) entstanden und nach Ablauf der Zahlungs-
frist wegen des Verzuges der Klagerin der ent-
sprechende Zinsanspruch (§§ 288, 284 BGB). Es
kann dahinstehen, wie der vorprozessual erledig-
te Teil streitwertmaBig zu berlcksichtigen ist, da
der durch das Abmahnschreiben insgesamt ent-
standene Anspruch die Klagesumme Ubersteigt.
Die Beklagte zu 1. kann ihn ganz oder - wie hier
geschehen - teilweise geltend machen, eine Aus-
gleichung findet im Kostenfestsetzungsverfahren
gemaB § 118 Abs. 2 Satz 1 BRAGO statt.

Ill. Die Beklagte zu 2. ist nicht aktivlegi-
timiert. Sie ist weder Markeninhaberin, noch hat
sie dargelegt, daB sie die Bezeichnung "swatch"
als Geschéaftsbezeichnung fihrt.

Vielmehr ergibt sich aus den als Anlagen K 3
und K 19 vorgelegten Unterlagen lediglich, daB
sie auf den Geschéftsbriefen die Marke "swatch"
der Beklagten zu 1. verwendet, soweit die Korre-
spondenz diese Produkte betrifft. Sie verwendet
entsprechende Geschaftsbriefe mit Aufdrucken
der Marken "LONGINES", "RADO", "OMEGA"
usw. Daraus folgt gerade, daB sie die Bezeich-
nung "swatch" nicht als Bezeichnung fir ihr Un-
ternehmen, sondern allenfalls kennzeichnend flr
den jeweiligen Sachbearbeiter oder die Fachab-
teilung verwendet. DaB3 es sich bei diesen - et-
waigen - Fachabteilungen um vom Ubrigen Un-
ternehmen hinreichend abgegrenzte organisato-
risch verselbsténdigte Betriebsteile handelt, die
eigene besondere Geschéftsbezeichnungen tra-
gen kénnen, ist nicht dargetan. Auch der Um-
stand, daB einzelne Kunden den Zusatz "Swatch"
oder "Swatch" in Alleinstellung zur Adressierung
der Geschéaftspost verwenden, steht dem nicht
entgegen.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf
§ 91 Abs. 1, 91 a Abs. 1 ZPO. Soweit der Rechts-
streit far erledigt erklart wurde, ist nach bisheri-
gem Sach- und Streitstand nach billigem Ermes-
sen zu entscheiden. Da die Leistungsklage der
Beklagten zu 1. Erfolg hat, ware die Klagerin
insoweit mit der negativen Feststellungsklage
unterlegen, sie hatte auch alle Auskinfte voll-
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sténdig erteilen missen. GegenUlber der Beklag-
ten zu 2. hatte die Kl&gerin obsiegt; der Beklag-
ten zu 2. stand auch der widerklagend geltend
gemachten Auskunftsanspruch nicht zu.

§ 25 UWG

1. §25 UWG ist auf kennzeichen-
rechtliche Anspriiche entsprechend
anwendbar.

2. Bei der Verletzung gewerblicher
Schutzrechte ist ein dem Antragsteller
drohender wesentlicher Nachteil i.S.d. § 940
ZPO in der Regel schon darin zu sehen, daB
der Unterlassungsanspruch fiir einen
bestimmten Zeitraum faktisch verloren geht,
wenn er nicht alsbald durchgesetzt werden
kann. Die Unterlassungsverfiigung kann
daher, wenn der Verfligungsanspruch
glaubhaft gemacht ist, im allgemeinen nur
versagt werden, wenn ein dem Interesse des
Antragstellers zumindest gleichwertiges
Interesse des Antragsgegners entgegensteht.

(Urteil vom 24. Juni 1997, 4 O 408/96 -
Kennzeichenrechtliche Dringlichkeitsvermutung)

Sachverhalt: Die Antragstellerin nimmt den
Antragsgegner im Verfahren auf ErlaB einer
einstweiligen Verflgung wegen unberechtigter
Fihrung einer Gaststattenbezeichnung auf Unter-
lassung in Anspruch.

Aus den Griinden: Der Verfligungsgrund
wird nach der entsprechend anwendbaren Vor-
schrift des § 25 UWG vermutet.

Die Geltung dieser Vorschrift fiir den An-
spruch aus § 16 UWG st seit jeher anerkannt.
Hieran hat sich nichts dadurch geandert, daB der
Gesetzgeber die Vorschrift des § 16 UWG, ohne
sie inhaltlich zu verandern, in das Markengesetz
Ubernommen hat, zumal § 25 UWG ohnedies
auch auf warenzeichenrechtliche Anspriiche an-
gewandt wurde; § 25 UWG gilt demgemé&B ent-
sprechend auch fir Anspriiche aus dem Marken-
gesetz (vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbs-
recht, 19. Aufl., § 25 UWG Rdn. 5)

Im dbrigen bestinde auch dann ein Verfi-
gungsgrund i.S.d. §940 ZPO, wenn man die
Dringlichkeitsvermutung nicht anwenden wollte.
Denn bei der Verletzung gewerblicher Schutz-
rechte ist ein dem Antragsteller drohender we-
sentlicher Nachteil in der Regel schon darin zu
sehen, daB3 der Unterlassungsanspruch flr einen
bestimmten Zeitraum faktisch verloren geht,
wenn er nicht alsbald durchgesetzt werden kann.
Wegen der Schwierigkeit, einen durch eine
Schutzrechtsverletzung entstandenen Schaden
belegen und beziffern zu kdnnen, ist der Scha-
densersatzanspruch hierfir regelmaBig nur ein

unzulanglicher Ersatz. Die Unterlassungsverfi-
gung kann daher, wenn der Verfligungsanspruch
glaubhaft gemacht ist, im allgemeinen nur ver-
sagt werden, wenn ein dem Interesse des An-
tragstellers zumindest gleichwertiges Interesse
des Antragsgegners entgegensteht. Im Streitfall
steht, wie bereits in anderem Zusammenhang
erwahnt, die unberechtigte Namensfuhrung einer
anderweitigen Benutzung der Gaststattenbe-
zeichnungen durch die Antragstellerin entgegen;
zumindest wird sie hierin erheblich behindert.
MU Bte sie dies zunachst hinnehmen, kdénnte der
Antragsgegner im BewuBtsein des Publikums die
Vorstellung verankern, er fiihre die Gaststatten
mit den geschltzten Bezeichnungen fort. Auf
diese Weise konnte er den mit den eingefuhrten
und wirtschaftlich wertvollen Bezeichnungen
verbundenen Goodwill auf sich Uberleiten, und
dieser Vorteil verbliebe ihm selbst dann, wenn er
zu einem spateren Zeitpunkt den Namen andern
muiBte.



