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1. PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- UND
ARBEITNEHMERERFINDERRECHT

Art. 2 Satz 1 EuGVU

1. Fir die Klage wegen Verletzung eines
britischen Patents gegen einen in Nordrhein-
Westfalen anséssigen Beklagten ist das Land-
gericht Diisseldorf nach Art. 2 Satz 1 EuGVU
zustandig.

2. Zur Bestimmung des Schutzbereichs
eines Patents nach britischem Patentrecht.

3. Auf den Einwand mangelnder Rechts-
bestédndigkeit des Klagepatents sind die ma-
teriellen Patentierungsvoraussetzungen vom
Verletzungsgericht zu priifen.

4. Zu den formellen Voraussetzungen fiir
die Zuerkennung von Schadensersatz in Fal-
len, in denen das Klagepatent ibertragen,
aber nicht umgeschrieben worden ist.

(Urteil vom 1. Februar 1994, 4 O 193/87 - Ket-
tenbandforderer 111)’

Sachverhalt: Die Klagerin ist Inhaberin des
britischen Patents 2 037 690 (Klagepatent, Anla-
ge 1), das einen Kettenbandférderer betrifft und
auf einer am 16. Juli 1980 verdffentlichten An-
meldung vom 2o0. Dezember 1978 beruht. Der
Hinweis auf die Patenterteilung ist am 8. Dezem-
ber 1982 bekanntgemacht worden. Die im vor-
liegenden Rechtsstreit allein interessierenden

'Der Rechtsstreit ist in der Berufungsinstanz von den
Parteien Ubereinstimmend flr in der Hauptsache erle-
digt erklart worden, nachdem die Kl&agerin von der
Muttergesellschaft der Beklagten Gbernommen worden
ist. Da es deshalb weder eine zweitinstanzliche Sach-
entscheidung noch eine Kostenentscheidung nach §
91a ZPO geben wird, soll der Abdruck der bislang
unveréffentlichten, jedoch im Zusammenhang mit der
aktuellen Diskussion um grenzlberschreitende Unter-
lassungsgebote interessierenden Entscheidung der
Kammer an dieser Stelle nachgeholt werden.

Patentanspriche 1 und 5 haben folgenden Wort-
laut:

"1. A conveyor comprising a track having
one or more bends, an endless band traversing
the track and comprising link elements pivotally
connected together and each including a mag-
netizable load bearing part presenting a load
bearing surface, and means, at least on the outer
radius of a bend of the track, for generating a
magnetic field to attract the links of the band to
the track; said means being arranged to provide
a substantially closed magnetic field passing
transversely through a link of the band when the
link is at the bend.

5. A conveyor as claimed in any of the pre-
ceding claims in which said magnetic field gener-
ating means are located to generate a magnetic
field at both the inner and outer radius of the or
each bend." 3

In deutscher Ubersetzung (Anlage 1a) lauten
die Anspriche wie folgt:

"1. Bandférderer mit einer Bahn, die eine
oder mehrere Kurven aufweist, mit einem Uber
die Bahn verlaufenden Endlosband mit mittels
Stiftgelenk miteinander verbundenen Glieder-
elementen, deren jedes einen magnetisierbaren
lasttragenden Teil mit einer lasttragenden Ober-
flache enthalt, und mindestens auf dem auBeren
Radiusbereich einer Kurve der Bahn Mittel auf-
weist zur Erzeugung eines magnetischen Feldes,
um die Glieder des Bandes an die Bahn heran-
zuziehen, wobei die genannten Mittel dazu einge-
richtet sind, ein im wesentlichen geschlossenes
magnetisches Feld vorzusehen, das in Querrich-
tung durch ein Glied des Bandes verlauft, wenn
das Glied sich auf der Kurvenbahn befindet.

5. Bandférderer nach einem der vorstehen-
den Anspriiche, bei dem die ein magnetisches
Feld erzeugenden Mittel so angeordnet sind, daB
sowohl im inneren als auch im &uBeren Radius-
bereich der oder jeder Kurve ein magnetisches
Feld vorhanden ist."

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in
den nachstehend wiedergegebenen Abbildungen
(Figuren 1 bis 3 der Klagepatentschrift) darge-
stellt.

Der Abdruck einer Entscheidung ohne besonderen Rechtsmittelhinweis bedeutet nicht, daB die

Entscheidung rechtskraftig ist.

Die Entscheidungen der 4. Zivikammer kbnnen bezogen werden Uber das Landgericht Dusseldorf,

Postfach 10 11 40, 40002 Dusseldorf.
© Landgericht DUsseldorf, 4. Zivilkammer.
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Inhaberin des Klagepatents war urspriinglich
die GEFRA B.V., die das Patent und ihr gegen
die Beklagte etwa zustehende Schadenersatzan-
spriiche - zu einem nicht ndher mitgeteilten Zeit-
punkt - auf die Klagerin lbertragen hat. Ob und
gegebenenfalls wann das Klagepatent auf die
Klagerin umgeschrieben worden ist, tragt die
Klagerin nicht vor.

Die Beklagte befaBt sich mit dem Vertrieb
von Bandférderanlagen; unter anderem wahrend
der "Brewex/Pakex-Messe"in Birmingham (GroB-
britannien) in der Zeit vom 20. bis 25. April 1986
hat sie einen Kettenbandférderer mit Perma-
nentmagneten angeboten, dessen konstruktive
Ausgestaltung sich aus der nachfolgenden
Schnittdarstellung (Anlage 6) ergibt.

g

Nach der Behauptung der Klagerin ist die
Magnetanordnung so getroffen, daB jeweils un-
terschiedliche Pole einander benachbart sind,
und zwar (in der vorstehenden Zeichnung von

links nach rechts) wie folgt: N-S; N-S; N-S; N-S.
Infolgedessen ergaben sich magnetische Feldli-
nien nicht nur zwischen den entgegengesetzten
Polen ein- und desselben Magneten, sondern
darlber hinaus auch zwischen den ungleicharti-
gen Polen benachbarter Magnete (Anlage 7).

Die Klagerin ist der Auffassung, daB3 der an-
gegriffene  Kettenbandférderer wortlautgeman
von der technischen Lehre des Klagepatents
Gebrauch macht. Gestitzt auf eigene und abge-
tretene Anspriiche der GEFRA B.V. nimmt sie
die Beklagte auf Unterlassung, Rechnungslegung
und Schadenersatz in Anspruch.

Die Beklagte bestreitet die internationale Zu-
sténdigkeit des angerufenen Gerichts ebenso wie
die sachliche Berechtigung des Klagebegehrens.
Abweichend von den Behauptungen der Kl&gerin
seien die Pole benachbarter Magnete bei der an-
gegriffenen Vorrichtung nicht entgegengesetzt,
sondern gleichgerichtet, so daB sich eine Ma-
gnetanordnung - S-N; N-S; S-N; N-S (Anlage A) -
ergebe, bei der keine magnetischen Feldlinien
zwischen den Polen benachbarter Magneten
verliefen. Bei Anwendung der in der Rechtspre-
chungspraxis der britischen Patentgerichte her-
ausgearbeiteten  Auslegungsgrundsatze, nach
denen dem Wortlaut der Patentanspriiche und
ihrer Erlauterung durch die Ausfuhrungsbeispiele
ein besonderes Gewicht beikomme, sei aber
gerade dies von der Erfindung des Klagepatents
vorausgesetzt, weil die Magneten patentgeman
so einzurichten seien, daB sich ein im wesentli-
chen geschlossenes magnetisches Feld ausbilde,
das in Querrichtung durch ein Glied der Férder-
kette verlaufe, wenn das Kettenglied sich auf der
Kurvenbahn befinde. Gefordert sei damit bei
richtigem Verstédndnis ein den gesamten Quer-
schnitt eines Kettengliedes umfassender Magnet-
fluB, wie er beispielhaft in den Figuren 2, 3 der
Klagepatentschrift gezeigt sei. Abgesehen von
der hiernach zu verneinenden Verletzungsfrage
sei das Klagepatent Uberdies nicht rechtsgultig.
Der Gegenstand der Erfindung sei nicht nur un-
zuléssig erweitert, weil das in den urspriinglichen
Anmeldungsunterlagen (Anlage G) lediglich aus
den Ausfuhrungsbeispielen der Figuren 2 und 3
ersichtliche Merkmal eines im wesentlichen ge-
schlossenen, in Querrichtung durch die den Ma-
gneten passierenden Glieder der Forderkette
verlaufenden Magnetfeldes im Er-
teilungsverfahren unzuldssigerweise in den Pa-
tentanspruch aufgenommen worden sei. Dem
Klagepatent fehle darlber hinaus auch die not-
wendige Erfindungshéhe. Das gelte sowohl mit
Ricksicht auf den entgegengehaltenen druck-
schriftlichen Stand der Technik - die DE-PS 1
156 183 (Anlage K) und die DE-AS 2 237 600
(Anlage L) - als auch verschiedene eigene offen-
kundige Vorbenutzungshandlungen der Klagerin
bzw. der GEFRA B.V. vor der Anmeldung des
Klagepatents. Letztere habe einen erfindungs-
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gemaBen Kettenbandférderer bereits anlaBlich
der Fachmesse "INTERBRAU 77" in Minchen in
der Zeit vom 9. bis 16. September 1977 - weit
vor dem Prioritatstag des Klagepatents - ausge-
stellt.

Das Gericht hat Beweis erhoben.

Aus den Griinden: I. Die Klage ist zulassig;
insbesondere die internationale Zustandigkeit des
angerufenen Landgerichts Disseldorf ist gege-
ben. Sie ergibt sich aus Artikel 2 Satz 1 des
EWGUbereinkommens Uber die gerichtliche Zu-
standigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher
Entscheidungen in Zivil-und Handelssachen vom
27. September 1968 (GVU), das seit dem 1. Ja-
nuar 1987 - mithin vor Klageerhebung (vergl.
dazu: Zoller/Geimer, ZivilprozeBordnung, 17.
Auflage, Anhang Artikel 2 GVU Randziffer 17) -
im Verhaltnis zum Vereinigten Kdnigreich in Kraft
getreten ist (BGBI. 1986 Il 5. 1146). Personen,
die ihren Wohnsitz oder Sitz in dem Hoheitsge-
biet eines Vertragsstaates haben, sind danach
ohne Rucksicht auf ihre Staatsangehérigkeit vor
den Gerichten dieses Staates zu verklagen. Da
Artikel 16 Nr. 4 GVU eine Ausnahme - im Sinne
einer ausschlieBlichen Zustandigkeit der Gerichte
des Vertragsstaates, in dem die Erteilung des
Patents erfolgt ist - nur far Nichtigkeitsklagen
gegen Patente vorsieht, gilt Artikel 2 Abs. 1 GVU
auch fir Verletzungsklagen aus einem auslandi-
schen Patent, und zwar auch insoweit, als die
Klage - wie hier - darauf gerichtet ist, der beklag-
ten Partei die Vornahme bestimmter Handlungen
in dem betreffenden ausléndischen Staat zu un-
tersagen (Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz,
Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, § 9 PatG
Rdnr. 13 m.w.N.). Innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland richtet sich die Ortliche und sachli-
che Zustandigkeit, die von Artikel 2 GVU selbst
nicht geregelt wird, nach dem innerstaatlichen
ProzeBrecht (Zbller/Geimer, a.a.O., Rdnr. 22), im
Streitfall also nach § 143 Abs. 1 PatG 1981
(vergl. Benkard/Rogge, a.a.0., § 143 PatG Rdnr.
2) in Verbindung mit der Verordnung des Justiz-
ministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom
26. September 1949 und 15. Juli 1960 und, so-
weit die Ortliche Zustandigkeit in Rede steht,
nach § 17 Abs. 1 ZPO. Da die Beklagte ihren Sitz
in Nordrhein-Westfalen hat, ist hiernach der Ge-
richtsstand des angerufenen Gerichts begriindet.

Il. Das - zulédssige - Klagebegehren hat in
der Sache nur zu einem Teil - hinsichtlich des
Unterlassungsanspruchs - Erfolg.

1. Das Klagepatent betrifft einen Ketten-
bandférderer zum Einsatz in Flaschenabfillsta-
tionen oder dergleichen, der aus einer im allge-
meinen aus zwei parallelen Laufschienen gebil-
deten Forderbahn und einem Gber die Bahn ver-
laufenden Endlosband besteht, welches aus
schwenkbar miteinander verbundenen Gliedern
zusammengesetzt ist. Weist die Férderbahn eine
oder mehrere Kurven auf, so ergibt sich die

Schwierigkeit, daB die Forderkette wegen der im
Kurvenbereich auftretenden Kréafte dazu neigt,
sich im duBeren Bogenabschnitt von der Forder-
bahn abzuheben mit der Folge, daB die lasttra-
genden Oberflachen der Kettenglieder in eine
unerwiinschte Schréglage zur Férderebene gera-
ten. Um dies zu vermeiden, ist es aus der US-PS
3 262 550 (Anlage 3) bekannt, die Kettenglieder
unterhalb ihrer lasttragenden Oberflache mit
besonderen (seitlich vorspringenden oder abge-
winkelten) Flhrungselementen zu versehen, die
mechanisch mit korrespondierenden Fuhrungs-
flachen zusammenwirken, die in den Kurven im
Bereich der Foérderbahn angeordnet sind. Abge-
sehen von den erhéhten Herstellungskosten - so
fuhrt die Klagepatentschrift aus - ist vor allem bei
metallenen Kettengliedern nachteilig, daB diese
durch die Fihrungselemente zusatzlich ge-
schwacht werden kénnen, so daB die maximale
Zugkraft der Forderkette nicht unwesentlich her-
abgesetzt wird. AuBerdem besteht bei mechani-
schen Kettenfiihrungen der vorbekannten Art die
Gefahr einer Beschadigung der Flihrungselemen-
te durch Fremdkérper (beispielsweise Glassplitter
von zerbrochenen Flaschen), die sich auf den
Schienen absetzen oder zwischen die Fihrungs-
flachen von Férderbahn und Kettengliedern gera-
ten.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen
Kettenbandférderer vorzuschlagen, bei dem das
Foérderband im Kurvenbereich auch ohne beson-
dere Fuhrungsflachen unterhalb der Schienen
zuverldssig auf der Férderbahn gehalten wird.

Zur Lésung dieses Problems sieht das Kla-
gepatent vor, im Kurvenbereich der Férderbahn
Magneten anzuordnen, welche die mindestens zu
einem Teil aus magnetisierbarem Material beste-
hende Foérderkette infolge ihrer Magnetkraft an
einem Abheben von der Férderbahn hindern. Die
von Patentanspruch 1 insoweit unter Schutz ge-
stellte Erfindung gliedert sich im einzelnen in
folgende Merkmale:

(1) Bandférderer mit einer Bahn (3, 4), die
eine oder mehrere Kurven aufweist, und einem
tber die Bahn verlaufenden Endlosband.

(2) Das Endlosband besteht aus Gliederele-
menten (5), die Ulber Stiftgelenke miteinander
verbunden sind.

(3) Jedes der Gliederelemente (5) weist ein
magnetisierbares lasttragendes Teil mit einer
lasttragenden Oberflache auf.

(4) Mindestens auf dem &uBeren Radiusbe-
reich einer Kurve der Bahn sind Mittel (9, 10) zur
Erzeugung eines magnetischen Feldes vorhan-
den, um die Glieder des Foérderbandes an die
Bahn heranzuziehen.

(5) Die Mittel (9, 10) sind dazu eingerichtet,
ein im wesentlichen geschlossenes magnetisches
Feld vorzusehen, das in Querrichtung durch ein
Glied des Bandes verlauft, wenn das Glied sich
auf der Kurvenbahn befindet.
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2. Von der technischen Lehre des Klagepa-
tents hat die Beklagte widerrechtlich Gebrauch
gemacht.

a) Mit Recht gehen die Parteien Uberein-
stimmend davon aus, daB die Frage der Patent-
verletzung - ebenso wie die daraus herzuleiten-
den Rechtsfolgen - nach britischem Recht zu
beurteilen ist (vergl. LG Dusseldorf GRUR Ausl.
1968, 101, 102; Benkard/Bruchhausen, a.a.O., §
9 PatG Rdnr. 13 am Ende). Als Erfindung gilt
folglich dasjenige, was im Patentanspruch darge-
legt ist und durch die Patentbeschreibung und die
Patentzeichnungen erldutert wird (Sec. 125 (1)
PatG-GB), wobei fiir die Ermittlung des Schutz-
umfangs ergénzend das Protokoll lber die Aus-
legung des Artikel 69 des Europaischen Patent-
Ubereinkommens zu berlcksichtigen ist (Sec.
125 (3), 130 (7) PatG-GB). Einer neueren Ent-
scheidung des Patents Court vom 16. Mai 1989
(GRUR Int. 1993, 245, 246 — Epilady IX) folgend,
in der die maBgeblichen Auslegungsgrundsatze
zusammengefaBt sind, muB der Schutzbereich
der Erfindung danach zwar anhand des Textes
der Patentansprliche bestimmt werden, allerdings
nicht im Sinne einer wortwértlichen Auslegung,
sondern in einer Weise, die einen angemessenen
Schutz fir den Patentinhaber mit ausreichender
Rechtssicherheit fir Dritte verbindet. Die Patent-
beschreibung kann dabei zur Auslegung der An-
sprliiche herangezogen werden, ohne jedoch eine
unabhangige Stutze fir einen Klagegrund zu
liefern, den der Wortlaut der Patentanspriiche -
wortlich oder figurativ ausgelegt - nicht tragt.
Begriffe, die in den Patentanspriichen verwendet
werden, sind dabei, sofern die Patentbeschrei-
bung selbst eine Definition enthalt, in diesem
Sinne zu verstehen; anderenfalls ist ihnen dieje-
nige Bedeutung beizumessen, die ihnen ein
Durchschnittsfachmann unter Beachtung des
Sinnzusammenhangs und unter Berlcksichtigung
von Aufgabe und Lésung der Erfindung am Tag
der Veroffentlichung der Patentschrift beigemes-
sen hétte (vgl. Falconer, GRUR Int. 1989, 471,
473).

Ausgehend von diesen BeurteilungsmaBsta-
ben macht die Kl&gerin zu Recht eine Verletzung
des Klagepatents geltend. In tatsachlicher Hin-
sicht ist - mangels eines Beweisantritts der Kl&-
gerin fir ihr gegenteiliges Vorbringen - zwar von
einer Magnetanordnung auszugehen, bei der die
Magneten - im Sinne des Sachvortrages der Be-
klagten - jeweils mit gleichgerichteten magneti-
schen Polen einander zugewandt sind. Auch bei
dieser Anordnung erzeugen die Permanentmag-
neten, wenn sich das Kettenglied auf der Kur-
venbahn befindet, indessen ein im wesentlichen
geschlossenes, in Querrichtung durch ein Glied
des Forderbandes verlaufendes Magnetfeld”.
Hierzu reicht die - als solche zwischen den Par-
teien unstreitige - Feststellung aus, daB das Ma-
gnetfeld denjenigen Bereich des Kettengliedes

durchstrémt, der den Permanentmagneten Uber-
deckt; nicht erforderlich ist hingegen, daB sich
das Magnetfeld darlber hinaus auch quer bis zu
dem benachbarten Magneten des inneren Radi-
usbereichs der Férderbahn erstreckt.

Nach dem eindeutigen Wortlaut von Patent-
anspruch 1 des Klagepatents wird von der Erfin-
dung des Klagepatents schon dann Gebrauch
gemacht, wenn lediglich auf dem &uBeren Radi-
usbereich einer Kurve der Férderbahn Mittel zur
Erzeugung eines magnetischen Feldes vorhan-
den sind. Vorausgesetzt ist dabei nur, daB diese
Mittel (zur Erzeugung des Magnetfeldes) dazu
eingerichtet sind, ein im wesentlichen geschlos-
senes magnetisches Feld in Querrichtung durch
die Glieder der Forderkette im Kurvenbereich zu
bewirken. Durch eine "Einrichtung” der Magneten
im auBeren Radiusbereich der Férderbahn allein
[aBt sich indessen ein Magnetfeld, das sich in
Querrichtung durch das gesamte Kettenglied bis
zum inneren Radiusbereich der Kurve erstreckt,
keinesfalls erzeugen. Demgegentber verféngt
auch der Hinweis der Beklagten nicht, ein ent-
sprechender MagnetfluB lasse sich ohne weiteres
dadurch erzielen, dafB3 der innere Radiusbereich -
ganz oder teilweise - aus einem Material hoher
magnetischer Permeabilitdt (z.B. Weicheisen)
gefertigt werde. Selbst wenn sich bei einer derar-
tigen Anordnung ein magnetisches Feld erzeu-
gen lieBe, welches die Glieder der Forderkette in
ihrem gesamten Querschnitt durchstréomt, Gber-
sieht die Beklagte bei ihrer Argumentation, daf
eben nicht nur die Mittel zur Erzeugung des ma-
gnetischen Feldes im &auBeren Radiusbereich,
sondern - entgegen der Anweisung von Patent-
anspruch 1 - dariiber hinaus auch der innere
Radiusbereich der Férderbahn in einer bestimm-
ten Weise "eingerichtet" werden miBte. L&Bt sich
mit den im Patentanspruch genannten (gering-
sten) Mitteln aber ein vom &uBeren zum inneren
Radiusbereich der Férderbahn verlaufendes Ma-
gnetfeld nicht erzielen, so erkennt der Fachmann
schon aufgrund dieses - naturgesetzlich zwin-
genden - Sachverhaltes, daB als im wesentlichen
geschlossenes, in Querrichtung durch ein Glied
des Foérderbandes verlaufendes magnetisches
Feld nicht ein solches, den inneren und auBeren
Radiusbereich umfassendes Magnetfeld gemeint
sein kann. Bestatigt wird diese Auslegung im
Ubrigen durch Patentanspruch 5 insofern, als erst
hier vorgesehen ist, daB ein magnetisches Feld
sowohl im inneren als auch im &uBeren Radius-
bereich der Kurve wirksam ist. Dessen Vorhan-
densein kann folglich schon begrifflich nicht von
Patentanspruch 1 vorausgesetzt sein. Uberein-
stimmend damit enthalt auch die Patentbeschrei-
bung (Anlage 1a, Seite 5, 2. Absatz) den eindeu-
tigen Hinweis, daB in einer Ausfiihrungsform der
Erfindung die Permanentmagneten so angeord-
net sind, daB sie ein Magnetfeld erzeugen, wel-
ches (nur) an der AuBenschiene der Kurve an-
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liegt. DaB ein derartiges - einseitiges - Magnet-
feld ausreicht, um die Férderkette - im Sinne der
Zielsetzung der Erfindung - im Kurvenbereich zu-
verldssig auf der Foérderbahn zu halten, belegt
nicht zuletzt die angegriffene Ausfiihrungsform,
deren Funktionsfahigkeit zwischen den Parteien
auBer Frage steht. Welcher Inhalt dem Merkmal
eines im wesentlichen geschlossenen, in Quer-
richtung durch ein Glied des Fdrderbandes ver-
laufenden magnetischen Feldes zukommt, er-
schlieBt sich dem Fachmann in Anbetracht des-
sen im besonderen anhand des in der Patentbe-
schreibung (a.a.0., Seite 7, 1. Absatz) gege-
benen Hinweises, die Anordnung und Kraft des
Magnetfeldes so zu wahlen (einzurichten), daB
sie den Anforderungen entspricht, d.h. eine aus-
reichende Haltekraft erzeugt, um ein Abheben
der Forderkette von der Bahn zu verhindern. Die
Forderung nach einem im wesentlichen ge-
schlossenen Magnetfeld" bringt dabei sinngeman
zum Ausdruck, daB ein magnetisches Streufeld
Uber den magnetisierbaren lasttragenden Teil der
Forderkette hinaus vermieden werden soll, wie es
bei der aus dem Stand der Technik vorbekannten
GB 1 163 749 (vgl. nachfolgend zu 11.2.b), aa))
vorgesehen war, um das Transportgut mit Hilfe
der Magnetkraft auf dem Férderband zu halten.
Da nach der Erfindung des Klagepatents lediglich
die Forderkette (nicht aber das Transportgut) auf
der Bahn gehalten werden soll, ergabe ein derar-
tiges Streufeld unnétige, weil fir die Zwecke der
Erfindung nutzlose, und daher unerwiinschte
magnetische Streuverluste. Nichts anderes ergibt
sich aus der von der Beklagten herangezogenen
Eingabe der GEFRA B.V. im Erteilungsverfahren
des Klagepatents (Anlage F, Seite 2), soweit dort
- in deutscher Ubersetzung - ausgefuhrt ist:

"Die Wirkung dessen ist, ein Streuen des
magnetischen Feldes zu vermeiden, so daB die
magnetische Energie dem Zweck dient, die Ket-
tenglieder des Foérderers im Bereich einer Kurve
flach auf der Fihrungsschiene, insbesondere am
AuBenradius der Kurve, zu halten. Das macht die
Verwendung verhéltnismaBig schwacher Magne-
te moglich und vermeidet demzufolge hohe Rei-
bungskrafte."

DaB mit dem von Patentanspruch 1 gefor-
derten "im wesentlichen geschlossenen magneti-
schen Feld" nicht notwendig ein solches geman
den Figuren 2, 3 der Klagepatentschrift gefordert
ist, folgt Uberdies aus dem Umstand, daB die
betreffenden Ausfihrungsbeispiele in der Patent-
beschreibung ausdriicklich als bevorzugte Aus-
fuhrungsformen der Erfindung bezeichnet sind,
deren Magnetfeld - im Sinne einer differenzierten
Terminologie - nicht nur als "im wesentlichen
geschlossenes magnetisches Feld", sondern als
"geschlossenes Kraftfeld" charakterisiert wird.
Der Einwand der Beklagten, das magnetische
Feld zwischen den entgegengesetzten Polen
eines Permanentmagneten sei zwangsléufig (und

nicht nur nach einer besonderen "Einrichtung")
geschlossen, und zwar nicht nur "im wesentli-
chen", sondern vollstandig, weshalb ein derarti-
ges Magnetfeld nicht der Lehre des Klagepatents
entsprechen kdnne, ist nicht berechtigt. Die Be-
klagte verkennt, daB es erfindungsgeman allein
darauf ankommt, zwischen dem Permanentma-
gneten der Foérderbahn einerseits und den ma-
gnetisierbaren lasttragenden Teilen der einzelnen
Glieder der Forderkette andererseits ein im we-
sentlichen geschlossenes magnetisches Feld zu
erzeugen. Ob ein solches entsteht, hangt sowohl
von der Gr6Be als auch der Anordnung des Ma-
gneten, insbesondere dessen Abstand zu den
magnetisierbaren Teilen der Forderkette, ab.
Auch bei der Verwendung von Permanentmagne-
ten bedarf es daher einer besonderen "Einrich-
tung", um das geforderte Magnetfeld zu erhalten.

DaB der angegriffene Kettenbandférderer
der Beklagten im Sinne der vorstehenden Anfor-
derungen von der technischen Lehre des Klage-
patents Gebrauch macht, ist zwischen den Par-
teien auBer Streit.

b) Die Beklagte kann der Klagerin nicht mit
Erfolg die mangelnde Glltigkeit des Klagepatents
entgegenhalten. Zwar ist der Einwand im Verlet-
zungsverfahren an sich statthaft (Sec. 74 (1) lit.
a, (3); Sec. 72 (1) lit. a, d, e; Sec. 1 (1) lit. a, b
PatG-GB); sachlich ist er jedoch nicht begriindet.

aa)Die Beklagte hat keinen druckschriftli-
chen Stand der Technik vorgelegt, welcher der
Erfindung ndher kommt als die im Erteilungsver-
fahren bereits berucksichtigten und sachkundig
gepriften Entgegenhaltungen. Die DE-PS 1 556
183 entspricht der auf dem Deckblatt des Klage-
patents verzeichneten GB 1 163 749; die DE-AS
2 237 600 reicht nicht Uber die in der Beschrei-
bung ausfihrlich als Stand der Technik gewirdig-
te US-PS 3 262 550 hinaus; auch sie offenbart
vielmehr einen Kettenbandférderer, dessen For-
derkette mit mechanischen Fihrungselementen
versehen ist, wobei die Flhrungselemente die
Form von im wesentlichen senkrecht zum Ket-
tenglied nach unten abgebogenen Flanschen
aufweisen, die mit ortsfesten Gleitleisten der
Forderbahn zur seitlichen und horizontalen Fih-
rung der Forderkette zusammenwirken. Uberein-
stimmend mit der schon im Prifungsverfahren
vorgenommenen Beurteilung ist die Erfindungs-
héhe des Klagepatents gegeniber beiden Entge-
genhaltungen zu bejahen. Zwar beruht auch die
DE-PS 1 556 183 auf der Anwendung eines ma-
gnetischen Prinzips zwischen einem in der For-
derbahn angeordneten Magneten und einer For-
derkette aus magnetisch leitendem Werkstoff. Da
die Forderkette sich bis zu ihrer magnetischen
Séttigung magnetisieren und Uber die Sattigung
hinaus ein magnetisches Streufeld zur Haftung
der auf dem Fdérderband transportierten Gegen-
stédnde aufweisen soll, liegt der DE-PS 1 556 183
indessen eine von der Aufgabe des Klagepatents
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grundlegend  verschiedene  Problemstellung
zugrunde. Wie die Klagerin zutreffend hervor-
hebt, befaBt sich die Vorveréffentlichung aus-
schlieBlich damit, das Transportgut mit Hilfe der
Magnetkraft sicher auf dem Foérderband einer
gerade verlaufenden Férderbahn zu halten. Die
Gefahr eines Abhebens der Foérderkette, deren
Beseitigung sich das Klagepatent zum Ziel ge-
setzt hat, besteht hier - anders als bei den kur-
vengangigen Ketten der Erfindung - erkennbar
nicht. Wie der Fachmann ohne rlickschauende
Betrachtung in Kenntnis der Lehre des Klagepa-
tents, die sich bei der Beurteilung der Erfin-
dungshbhe verbietet, aus einer Druckschrift (der
DE-PS 1 556 183), die - wie erlautert - die L6-
sung eines anderen Problems bezweckt, eine
Anregung flr die Erfindung des Klagepatents
erhalten soll, ist nicht ersichtlich. Eine nach-
drickliche Bestatigung erféhrt diese Beurteilung
durch die von der Beklagten selbst vorgelegte
DE-AS 2 237 600, die auf einer Anmeldung vom
31. Juli 1972 beruht und als solche belegt, daB
die Fachwelt trotz Kenntnis der am 29. Januar
1970 offengelegten DE-OS 1 556 183 (Anlage
4a) bis zur Anmeldung des Klagepatents an dem
Prinzip mechanischer FUhrungselemente fir
kurvengangige Ketten festgehalten hat, obwohl
deren Nachteile gegenlber der Lésung des Kla-
gepatents schon zum damaligen Zeitpunkt offen-
kundig sein muBten. Entgegen der Auffassung
der Beklagten kann demgemaB auch die Kom-
bination beider Druckschriften - der DE-OS 1 556
183 und der DE-AS 2 237 600 - nicht als fir den
Fachmann naheliegend angesehen werden.
bb)Der Gegenstand der Erfindung ist eben-
sowenig offenkundig vorbenutzt. Da zum Stand
der Technik nach britischem Recht - insoweit
Ubereinstimmend mit § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG
1981 - alle diejenigen Kenntnisse gehdren, die
der Offentlichkeit vor dem Prioritétstag der Erfin-
dung durch schriftliche oder mindliche Beschrei-
bung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise
zuganglich gemacht worden sind (Sec. 2 (2)
PatG-GB), kommt als Vorbenutzungshandlung
nur eine solche in Betracht, die geeignet ist, den
Erfindungsgedanken aus sich heraus fir den
Fachmann nachvollziehbar zu offenbaren (vgl.
Benkard/Ulimann, a.a.0., § 3 PatG Rdnr. 52).
Daran fehlt es bezlglich der als Anlagen M
und N Uberreichten Prospektunterlagen. Die von
der Beklagten in bezug genommenen Textstellen
"Ketten, die sich ebenen Kurven anpassen,
wurden in den letzten Jahren immer beliebter,
insbesondere far Hochgeschwin-
digkeitswinkelférderer. Dem Konstruktionsbiro
von GEFRA ist es gelungen, eine biegsame Ket-
te zu entwickeln, die die Nachteile der bereits
vorhanden Ketten dieses Typs vermeidet und die
sich ohne Probleme mit Gblichen Forderern ein-
setzen |aBt. Ein Patent wurde angemeldet” (An-

lage M, BI. 7, rechte Spalte am Ende; deutsche
Ubersetzung)

und

"Diese Kette weicht ab von allen bestehen-
den kurvengangigen Ketten wegen Mangel von
Flhrungsnocken. Hierdurch hat diese Kette eine
maximale Zugstédrke, geraden Ketten &hnlich.
Spezielle Kurven sind vorhanden, um die Kette in
den Kurven flach zu halten". (Anlage N, Bl. 11)

sind im Hinblick auf die Lésungsmerkmale
des Klagepatents nichtssagend und schon des-
halb fur die Frage einer offenkundigen Vorbenut-
zung der Erfindung unbeachtlich.

Letztlich nichts anderes gilt fir die von der
Beklagten behauptete Ausstellung eines erfin-
dungsgemaBen Kettenbandférderers durch die
GEFRA B.V. anlaBlich der "INTERBRAU '77" in
Minchen, die nach dem Inhalt der gesamten Ver-
handlungen und dem Ergebnis der durchgefihr-
ten Beweisaufnahme (§ 286 Abs. 1 Satz 1 ZPO)
keine ausreichende Bestatigung gefunden hat.
Keiner der vernommenen Zeugen hat - aus eige-
ner Anschauung oder aufgrund von Erlduterun-
gen des Standpersonals der GEFRA B.V. - an-
zugeben vermocht, ob die gezeigte Férderbahn
im Sinne der Erfindung nach magnetischem
Prinzip funktioniert hat. DaB die Férderkette - wie
der Zeuge A. bekundet - nicht mit den zur dama-
ligen Zeit Ublichen Fihrungsschuhen ausgestattet
war und insofern - wie der Zeuge B. angibt - der
auBeren Erscheinung nach einer geradeaus lau-
fenden Kette ahnelte, schlieBt - wie der Zeuge A.
ausdrucklich einrdumt - die Méglichkeit nicht aus,
daB es sich bei der ausgestellten Férderkette um
eine "GEFLEX-Kette" der aus Anlage 10 ersicht-
lichen Ausgestaltung gehandelt hat, bei der un-
terhalb der Kettenglieder im Bereich der Schar-
niere kleine Nocken als mechanische Niederhal-
ter angebracht sind. Nach der Aussage der Zeu-
gen C. und D. ist eine solche Nockenkette - und
nicht eine Magnetkette - von der GEFRA B.V.
auch tatsachlich wahrend der "INTERBRAU 77"
vorgestellt worden. Ob - wie die Zeugen E. und
B. angeben, der Zeuge C. indessen bestreitet -
jedenfalls in den Messeunterlagen der GEFRA
B.V. ein Kettenbandférderer als Neuheit ange-
kindigt war, dessen Férderkette in den Kurven
mit Magnetkraft gehalten wird kann im Ergebnis

dahinstehen. Auch daraus ergébe sich noch nicht
die Lehre des Klagepatents, die maBgeblich dar-
auf beruht, die Magneten in einer bestimmten
Weise, namlich so einzurichten, dafB sich ein im
wesentlichen geschlossenes Magnetfeld ergibt,
das in Querrichtung durch ein den Magneten
passierendes Glied der Forderkette verlauft. In
den - samtlich  nachverdffentlichten -
Prospektunterlagen der Klagerin (Anlage 0, Bl. 4;
Anlage Q, BI. 3; Anlage P, BI. 1, 4; Anlage R 1)
ist zwar darauf hingewiesen, daB die "Magnet-
flex-Kette" erstmals im Jahre 1977 (auf der
"INTERBRAU '77" in Minchen) eingeflhrt wor-
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den ist. Ohne sonstige Anhaltspunkte reichen
indessen auch diese Beweisanzeichen nicht aus,
um den der Beklagten obliegenden Beweis fir
eine offenkundige Vorbenutzung der Erfindung
als erbracht anzusehen. Das gilt um so mehr, als
die Klagerin den Inhalt der genannten Druck-
schriften nachvollziehbar damit zu erlgutern ver-
mag, daB die Erfindung des Klagepatents zwar
auf das Jahr 1977 zuriickgehe, wobei zunéchst
auch beabsichtigt gewesen sei, die "Magnetflex-
Kette" bereits anléBlich der "INTERBRAU '77" zu
prasentieren, daB dieses Vorhaben wegen uner-
warteter technischer Schwierigkeiten jedoch kurz-
fristig vor Messebeginn habe aufgegeben werden
mussen. Da die Ausstellung schon vorbereitet
gewesen sei, sei bei der spateren Anfertigung der
Prospekte irrtimlich auf die noch vorhandenen
Messeunterlagen zuriickgegriffen worden. Dieser
Hergang ist méglich und nach dem Ergebnis der
Beweisaufnahme unwiderlegt.

cc) DaB der Patentschutz - im Sinne von
Sec. 72 (1) lit. e PatG-GB - durch eine unzulassi-
ge Anderung erweitert worden ist, macht die Be-
klagte - mit Recht - selbst nicht geltend. Nach-
dem im Zuge des Erteilungsverfahrens Merkmal
(5) zusatzlich in Patentanspruch 1 der Offenle-
gungsschrift aufgenommen worden ist, ist der
Schutzumfang des Klagepatents beschrankt -
statt erweitert - worden.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist
aber auch die Patentbeschreibung nicht so gean-
dert worden, daB ihr Gegenstand Uber den Inhalt
der Anmeldung in der zuné&chst eingereichten
Fassung hinausgeht (Sec. 72 (1) lit. d PatG-GB).
MaBgeblich kommt es insofern, da die Grenze
fur (zuldssige) Anderungen nicht durch die ur-
spriinglichen Anspriiche, sondern durch den Of-
fenbarungsgehalt der urspriinglichen Unterlagen
bestimmt wird, nicht darauf an, was in den Pa-
tentanspriichen des Klagepatents beansprucht
wird; Prifungsgrundlage ist - anders als bei Sec.
72 (1) lit. e PatG-GB - vielmehr die urspriingliche
Anmeldung als solche, deren Gegenstand (Erfin-
dung) mit dem zu vergleichen ist, was als Ge-
genstand (Erfindung) des erteilten Patents offen-
bart ist (vgl. Falconer, a.a.0O., Seite 474). Nur
wenn die Offenbarung der An-
meldungsunterlagen weniger umfassend wére als
diejenige des erteilten Klagepatents, 1dge daher
eine nach Sec. 72 (1) lit. d PatG-GB unzuldssige
Erweiterung vor. Das aber ist - darin ist der Kla-
gerin zuzustimmen - nicht der Fall. Bereits die
Offenlegungsschrift zeigt sowohl in Figur 2 als
auch in Figur 3 den (durch strichpunktierte Linien
angedeuteten) Verlauf des erfindungsgeméBen
Magnetfeldes in Querrichtung durch die den Ma-
gneten passierenden Glieder der Forderkette,
wobei das Magnetfeld in der zugehoérigen Be-
schreibungsstelle (Anlage 1, Seite 2 Zeilen 63,
64) ausdricklich als "geschlossenes" Kraftfeld
charakterisiert ist. Ein Kettenbandférderer mit

samtlichen Merkmalen des Klagepatents ist dem
Fachmann daher bereits durch die urspringli-
chen Anmeldungsunterlagen offenbart. Far Arti-
kel 100 lit. c EPU, dem Sec. 72 (1) lit. d PatG-GB
nachgebildet ist, um das britische Patentrecht mit
den entsprechenden Bestimmungen des EPU zu
harmonisieren (vgl. Falconer, a.a.0., Seite 472),
entspricht es dabei gesicherter Rechtsauffassung
(vgl. Technische Beschwerdekammer des EPA,
Mitt. 1989, 94; Preu/Brandi-Dohrn/Gruber, Euro-
paisches und internationales Patentrecht, Seite
182), daB es nicht erforderlich ist, da das nach-
traglich in den Patentanspruch aufgenommene
Merkmal urspringlich als erfindungswesentlich
offenbart war. Fir die Auslegung der parallelen
Vorschrift des Sec. 72 (1) lit. d PatG-GB kann
insoweit nichts anderes gelten. Auch die Beklagte
hat eine abweichende Rechtsprechungspraxis
weder - substantiiert - vorgetragen noch durch
geeignete Nachweise belegt (§ 293 ZPO).

c) Bei dem vorstehend festgestellten Sach-
verhalt ist die Beklagte der Klagerin gemaR Sec.
61 (1) lit. a PatG-GB zur Unterlassung verpflich-
tet; ein Anspruch auf Rechnungslegung und
Schadenersatz (Sec. 61 (1) lit. ¢, d; (2) PatG-GB)
steht der Klagerin demgegentber nicht zu. Nach
Sec. 68, 33 (1) lit. a PatG-GB kann das Gericht
demijenigen, der - wie im Streitfall die Klagerin -
durch Abtretung Inhaber eines Patents geworden
ist, Schadenersatz und Rechnungslegung bezig-
lich der Gewinne aus einer nach der Abtretung
erfolgten Patentverletzung nur zuerkennen, wenn
die Abtretung des Patents in der Patentrolle ein-
getragen ist. Etwas anderes gilt nur fur den Fall,
daB die Eintragung innerhalb von 6 Monaten
nach der Abtretung erfolgt oder das Gericht da-
von Uberzeugt ist, daB es nicht zweckmaBig war,
die Abtretung vor Ablauf dieser Frist einzutragen,
die Eintragung nach Fristablauf jedoch sobald als
moglich nachgeholt worden ist. Im Entschei-
dungsfall trégt die Klégerin weder vor, (zumin-
dest im Zeitpunkt der letzten mindlichen Ver-
handlung) als Inhaberin des Klagepatents einge-
tragen zu sein, noch ist ersichtlich, wann das
Klagepatent von der GEFRA B.V. auf die Klage-
rin Ubertragen worden ist. Fir die rechtliche Be-
urteilung muB hiernach in Betracht gezogen wer-
den, daB die Ubertragung des Klagepatents be-
reits erfolgt war, bevor die Beklagte den im
Rechtsstreit angegriffenen Kettenbandférderer
anlaBlich der "Brewex/Pakex-Messe" in Birming-
ham angeboten hat. Allen hiermit im Zusammen-
hang stehenden wie auch etwaigen spateren
Verletzungshandlungen der Beklagten steht so-
mit der AusschluBtatbestand der Nichteintragung
entgegen. Nicht betroffen von der Regelung des
Sec. 68 PatG-GB waren lediglich Benutzungs-
handlungen der Beklagten oder der GEFRA B.V.,
die vor der Patentlbertragung im rdumlichen
Geltungsbereich des Klagepatents vorgenommen
worden sind. Fir das Vorliegen eines derartigen
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Verletzungssachverhaltes bietet das Klagevor-
bringen indessen keine hinreichenden Anhalts-
punkte. Insoweit scheitert das Schadenersatz-
und das als Hilfsanspruch geltend gemachte
Rechnungslegungsbegehren daher an der man-
gelnden Darlegung eines mdglichen Schadens
zum Nachteil der Klagerin oder ihrer Rechtsvor-
gangerin.

2. KENNZEICHENRECHT

§ 15 Abs. 6 MarkenG

1. Die Bezeichnung "INDUTEC" fiir ein
Unternehmen, das mit Maschinen und
Anlagen der Industrietechnik handelt, ist
unterscheidungskraftig.

2. Zur Bemessung der Schadensersatz-
lizenzgebuhr fiir die Verletzung eines Unter-
nehmenskennzeichens (hier: 0,75 %).

(Urteil vom 21. Oktober 1997, 4 O 461/96 -
INDUTEC)

Sachverhalt: Die Klagerin firmiert seit 1969
unter ihrer heutigen Bezeichnung. Sie stellt im
geschéftlichen Verkehr den Firmenbestandteil
"INDUTEC" durch graphische und farbliche Mittel
als Firmenschlagwort heraus.

Sie befaBt sich mit der Planung, der Kon-
struktion, der Herstellung, dem Vertrieb, der Mon-
tage und Inbetriebnahme von Maschinen, Appa-
raten und Anlagen aller Art sowie mit dem GroB-
handel mit Industrieerzeugnissen. Hierzu geho-
ren Pendelmihlen, komplette Mahlanlagen, di-
verse Brecher, Schlagermiihlen, Trocken-
Abgasreinigungsanlagen, diverse Filter, Pumpen,
Industrieventilatoren, Zellenschleusen, Aufgabe-
apparate fur Schittglter, Bunkerabsperrschieber,
Kunststoffapparatebau, Industrieéfen, Schmelz-
6fen, Anlagenbau, Anlagen flr pneumatischen
Feststofftransport sowie die hierzu gehdérenden
Ingenieurdienstleistungen. Sie erzielte 1991 ca. 4
Mio., 1992 ca. 3,3 Mio. und 1993 knapp
900.000,- DM Umsatz.

Die Klagerin ist Inhaberin der seit dem 7.
April 1983 eingetragenen deutschen Marke 1 047
039 "INDUTEC" fur "Aufbereitungsmaschinen fir
Phosphate, Kohle, Erze und andere mineralische
Rohstoffe, insbesondere Pendelmihlen, Rollen-
muhlen, Schlagermihlen, Kettenrotorbrecher,
Ubergabeapparate als Dosiereinrichtungen, Indu-
strieventilatoren und Zellenschleusen”. Die Kl&-
gerin benutzt ihre Marke u.a. durch Anbringen
von Maschinenschildern.

Die Beklagte zu 1), deren Geschaftsfihrer
der Beklagte zu 2) ist, ist ein im Jahre 1990 ge-
grindetes Unternehmen, das anféanglich als
INDUTEC Anlagentechnik GmbH firmierte und

im geschéftlichen Verkehr als INDUTEC GmbH
auftrat.

Als Gegenstand des Unternehmens war im
Handelsregister zunachst die Konstruktion, die
Herstellung, der Vertrieb, die Vermittlung und der
Handel mit Maschinen und Anlagen im Industrie-
bereich genannt, seit 1993 die Beratung, der
Vertrieb, die Vermittlung und der Handel mit Ma-
schinen, Anlagen und Dienstleistungen im Indu-
striebereich. Die Schwerpunkte der Tatigkeit der
Beklagten liegen auf dem Gebiet der Harterei,
der Sackentleerung, des Mischens, des Siebens
und des Foérderns sowie der Schnittgutkompo-
nenten.

Aufgrund einer Abmahnung durch die Klage-
rin  anderte die Beklagte ihre Firma in
"INDUSTRIE TECHNIC Armin B. GmbH". Sie
benutzte allerdings weiterhin die in einen recht-
eckigen Rahmen mit halbkreisférmigen Ab-
schlissen gesetzte Bezeichnung "indutech”.

Am 25. Februar 1993 meldete sie die Be-
zeichnung "indutech” als Warenzeichen an. Das
Deutsche Patentamt hat auf den Widerspruch der
Klagerin die Eintragung versagt.

Die Klagerin mahnte die Beklagten wegen
des fortgesetzten Gebrauchs der Bezeichnung
"INDUTEC" mit Schreiben vom 6. Dezember
1994 erneut ab, worauf die Beklagten durch ihren
damaligen rechtsanwaltlichen Vertreter mit
Schreiben vom 31. Januar 1995, erganzt durch
ein Schreiben vom 30. Méarz 1995 eine strafbe-
wehrte Unterlassungserklarung abgaben und sich
zur Auskunftserteilung, zum Schadensersatz
sowie zur Kostenerstattung verpflichteten. Die
Klagerin nahm die Erklarungen mit Schreiben
vom 13. April 1995 an.

In der Folge muBte die Klagerin ihren aus
dieser Vereinbarung resultierenden Kostenerstat-
tungsanspruch im Verfahren 4 0 101/96 gericht-
lich durchsetzten.

Die Beklagte erteilte nach wiederholter Auf-
forderung die vereinbarten Ausklnfte zwar weit-
gehend; ihre Angaben sind jedoch unvollstandig.
Sie hat hinsichtlich der Verwendung der Bezeich-
nung "INDUTEC" in der Werbung (ber drei An-
zeigen informiert. Eine weitere Anzeige in der
Publikation A. hat sie versdumt mitzuteilen, wes-
halb die Klagerin nunmehr die eidesstattliche
Versicherung Uber die Richtigkeit der Auskunfte
begehrt.

AuBerdem macht die Klégerin aufgrund der
Vereinbarung vom 13. April 1995 Schadenser-
satz auf der Grundlage eines unstreitigen Umsat-
zes von 607.235,- DM geltend. Im Wege der
Lizenzanalogie verlangt sie 2 % des Umsatzes
bei jahrlicher Abrechnung bis zum 15. Februar
nebst Zinsen von 3,5 % Uber dem jeweiligen
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank.

Inzwischen ist die Beklagte dazu Uberge-
gangen, die Bezeichnung "indutech" zur Be-
zeichnung ihres Unternehmens und der von ihr
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angeboten Produkte zu benutzen. In der nachfol-
gend wiedergegebenen Form

|NDUstrie
TEChnic gmbh

hat sie sie auch zum Gegenstand einer Mar-
kenanmeldung vom 25. Marz 1996 gemacht. Auf
eine Abmahnung hat die Beklagte nicht reagiert.
Darauf hat die Kl&agerin Klage erhoben.

Wéhrend des Rechtstreits haben die Beklag-
ten die Unterlassungsvereinbarung vom 13. April
1995 "widerrufen”, weshalb die Kl&agerin ihre Kla-
ge erweitert hat und Feststellung begehrt, dafB
der Unterlassungsvertrag nicht durch Kindigung
geldst wurde.

Die Beklagten sind der Ansicht, sie seien
zum Widerruf ihrer Unterwerfungserklérung be-
rechtigt, da sie aufgrund anwaltlichen Rates von
einer fehlerhaften Einschatzung der Rechtslage
ausgegangen seien. Die klagerische Bezeich-
nung sei als Branchenbezeichnung nicht schutz-
féhig. Im dbrigen habe der Beklagte zu 2) die
Auskunft mit der erforderlichen Sorgfalt erteilt; er
habe sich lediglich an eine Anzeige nicht mehr
erinnert.

Aus den Griinden: Die Klage ist bis auf ei-
nen Teil der bezifferten Schadensersatzforderung
begrindet.

I. Der Beklagte zu 2) ist gemaB § 259 Abs. 2
BGB zur Abgabe der eidesstattlichen Versiche-
rung verpflichtet. Es besteht Grund zu der An-
nahme, daB der Beklagte zu 2) die Angaben
nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gemacht hat,
weil er versaumt hat, die WerbemaBnahmen
vollstandig zu recherchieren und anzugeben. Der
Beklagte zu 2) hat seine Angaben Uber die drei
bis vier Jahre zuriickliegenden WerbemafBnah-
men nicht anhand seiner schriftlichen Unterlagen
umfassend gepruft. Er hat auch keinen Vorbehalt
in seine Auskunft aufgenommen. Er tragt ledig-
lich vor, er habe sich nicht daran erinnert, eine
weitere Anzeige geschaltet zu haben. Die Aus-
kunftserteilung aufgrund von Erinnerungen ent-
spricht aber gerade nicht den Sorgfaltsanforde-
rungen, die an eine solche Auskunft zu stellen
sind, weil sie, wie hier deutlich wird, schnell zu
Unvollstéandigkeiten und damit Unrichtigkeiten
fuhrt. So ist auch unklar, ob der Beklagte zu 2)
noch weitere Angaben vergessen hat.

Il. Die Beklagten sind als Gesamtschuldner
aufgrund der Vereinbarung der Parteien zum
Schadensersatz verpflichtet, allerdings nicht in
der beantragten Hohe.

Die Parteien haben am 13. April 1995 eine
Vereinbarung getroffen, mit der sich die Beklag-
ten zur Zahlung von Schadensersatz verpflichtet
haben. Diese Vereinbarung konnten die Beklag-
ten nicht "widerrufen", weil sie aufgrund falschen
anwaltlichen Rates die Bezeichnung der Klagerin
fur schutzféhig gehalten habe. Eine Anfechtung,
die die Vereinbarung mdglicherweise riickwirkend

beseitigen kénnte, ist nicht mit einer falschen
Einschatzung der Rechtslage zu begrlinden, da
es sich insoweit um einen unbeachtlichen Motiv-
irrtum handelt.

Die Schadensersatzhéhe kann, wie von der
Klagerin begehrt, auf der Grundlage einer ange-
messenen Lizenzgebihr bestimmt werden, weil
die Beklagten, die nach der Vereinbarung die
Kennzeichenrechte der Klagerin verletzt haben,
nicht besser stehen sollen, als im Falle einer
ordnungsgemanB erteilten Erlaubnis durch die
Klagerin (vgl. BGH GRUR 1966, 375, 376 —
MeBmer Tee II; BGH GRUR 1973, 375, 376
f. - Miss Petite). Insoweit ist nicht von Bedeutung,
ob der Namensberechtigte generell oder gerade
dem Verletzer eine Vertragslizenz eingeraumt
hatte.

Far die nach der Lizenzanalogie zu ermit-
telnde angemessene Lizenzgeblhr ist darauf
abzustellen, was die Parteien bei vertraglicher
EinrAumung der Benutzungsbefugnis vereinbart
hatten (BGH GRUR 1966, 375, 376 - MeBmer
Tee Il). Aufgrund des hypothetischen Ausgangs-
punktes der Lizenzanalogie kann die Hohe der im
Einzelfall angemessenen Lizenz in der Regel
nicht genau ausgerechnet werden (vgl. OLG
Duisseldorf GRUR 1981, 45,
47 - Absatzhaltehebel). Sie ist vielmehr aufgrund
einer wertenden Entscheidung unter Berlcksich-
tigung aller Umsténde des Einzelfalles vom Ge-
richt gemaBs § 287 Abs. 1 ZPO nach freier Uber-
zeugung zu bestimmen (RGZ 144, 187, 192 —
Beregnungsanlage).

Die Schadensersatzlizenzgebihr ist im Rah-
men der Lizenzanalogie nach einem Vomhun-
dertsatz des anhand der Auskinfte der Beklagten
errechneten Gesamtumsatzes zu bemessen (vgl.
BGH GRUR 1966, 375, 378 - MeBmer Tee lI;
1973, 375, 376 f. - Miss Petite). Der Umsatz der
Beklagten ist mit 607.235,- DM unstreitig.

Der angemessene Lizenzsatz liegt unter Be-
ricksichtigung aller Umsténde des vorliegenden
Falles bei 0,75 %; der von der Klagerin begehrte
Lizenzsatz von 2 % ist Ubersetzt.

Die Hbéhe des Lizenzsatzes richtet sich bei
einer Namens- und Firmenrechtsverletzung wie
bei einer Warenzeichenverletzung in erster Linie
nach dem Bekanntheitsgrad und dem Ruf des
verletzten Zeichens; ferner kommt es auf den
Grad der Beeintrachtigung, insbesondere das
MaB der Verwechslungsgefahr und die Waren-
oder Branchenndhe an (BGH GRUR 1966, 375,
376 - MeBmer Tee Il). Dabei geht die Rechtspre-
chung im Einklang mit der Verkehrslibung davon
aus, daB die angemessene Lizenzgeblhr bei
einer Verletzung von Kennzeichnungsrechten im
allgemeinen niedriger zu bemessen ist als bei
einem Eingriff in Urheber- oder Patentrechte
(BGH GRUR 1966, 375, 376 - MeBmer Tee ll).
Denn anders als ein Urheber- oder Patentrecht
verleiht ein Kennzeichenrecht seinem Inhaber
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nicht die Befugnis, den Mitbewerbern den Ver-
trieb einer Ware mit bestimmten technischen
Vorteilen oder das &sthetische Empfinden der
Abnehmer besonders ansprechenden Merkmalen
zu untersagen. Andererseits ist generell zu be-
ricksichtigen, daB der Inhaber einer geschutzten
Bezeichnung bei Erteilung einer Lizenz an ein
fremdes, selbstandiges Unternehmen sich immer
dem Risiko aussetzt, daB die gleichzeitige identi-
sche oder sehr verwechselungsféhige Benutzung
durch mehrere Unternehmen die Herkunftsfunkti-
on beeintrachtigt, beim Publikum zu Irritationen
flhrt, die Bezeichnung in ihrem Wert mindert und
insbesondere in seiner Kennzeichnungskraft
schwacht. Ein Lizenzgeber wird schon aus die-
sem Grund eine gewisse Mindestvergltung ver-
einbaren und ein vernlnftig denkender Lizenz-
nehmer sie auch zubilligen.

Im vorliegenden Fall 148t sich nicht feststel-
len, daB das verletzte Zeichen "INDUTEC" einen
Uberragenden Ruf und eine besondere Verkehrs-
bekanntheit hat. Die KI&gerin ist ein eher kleines
Unternehmen, dem 1993 ein Umsatz unter einer
Million DM verblieben ist. Andererseits hat die
Klagerin die Bezeichnung im Rechtsverkehr seit
1969 benutzt und ihre gesamte Téatigkeit unter
dieser Bezeichnung entfaltet. Unter diesen Um-
stdnden ist davon auszugehen, daB die ange-
sprochenen Abnehmerkreise mit dem Firmen-
schlagwort "INDUTEC" auch bestimmte Vorstel-
lungen verbinden.

Es ist auch davon auszugehen, daB die Be-
klagten als Lizenznehmer von dem Zeichen profi-
tiert hatten.

Die Beklagten haben die Bezeichnung in
identischer Weise als Firmenschlagwort benutzt
und darunter ihre Produkte vertrieben. Hinzu-
kommt, daB, wie sich aus den nachstehenden
Ausfihrungen zu IV. 2 a.E. ergibt, Brancheniden-
titdt bzw. mindestens starke Branchennahe der
Parteien gegeben ist. DaB die Beklagte nun er-
neut die stark ahnliche Bezeichnung "indutech” in
Benutzung genommen hat, spricht auch dafr,
daB sie sich von dem Gebrauch gewisse Vorteile
versprochen hat und sie nicht fur verzichtbar
hielt.

Nach den Erfahrungen, die die Kammer aus
vergleichbaren Rechtsstreitigkeiten gewonnen
hat®, liegt die Lizenzgebuhr fir die Lizenzierung
einer Unternehmensbezeichnung in einer Gro-
Benordnung von 1 -2 %, wenn es sich um ein
Zeichen mit entsprechend groBem Bekanntheits-

2 Vgl. Kammer, Urteil vom 21. Juli 1987, 4 O 269/86 -
FAIRPORT HOTEL; Urteil vom 6. Oktober 1987, 4 O
340/86 - SYNTEC/symtec |; Urteil vom 5. Juli 1988, 4
O 361/87 - TEKNO TOYS/TECHNOTOQY:; Urteil vom
25. April 1989, Mitt. 1989, 221, 222 — AVUS; Urteil
vom 3. Mai 1990, 4 O 252/89 — INTRAS; Urteil vom
30. Oktober 1990, 4 O 129/90 - PROMAT/ROMAT;
Urteil vom 18. Juni 1991, 4 O 326/90 -
MAXIT/PROMAXIT.

grad und Ruf handelt. So hat auch der Bundes-
gerichtshof in der Entscheidung "MeBmer Tee II"
einen Lizenzsatz von 1 % als nicht zu hoch an-
gesehen. Da es sich bei der Bezeichnung der
Klagerin nicht um ein Zeichen mit entsprechend
groBem Bekanntheitsgrad und Ruf handelt, halt
die Kammer einen Abschlag fir angemessen, der
zu einem Lizenzsatz von 0,75 % flihrt.

Demnach betragt die von den Beklagten ge-
schuldete Schadensersatzlizenz 4.554,26 DM.

Die Kammer (vgl. das in den Mitteilungen
1990, 101, 102 verdffentliche Urteil) geht in
Ubereinstimmung mit dem Oberlandesgericht
Dusseldorf (z.B. Urteile vom 18. Oktober 1984, 2
U 227/79 und vom 21. Juni 1990, 2 U 39/87) in
standiger Rechtsprechung davon aus, daB im
zuruckliegenden Jahr angefallene LizenzgebUh-
ren jeweils am 1. Februar des Folgejahres mit
3,5 % Uber dem Bundesbankdiskontsatz zu ver-
zinsen sind. Es ist namlich anzunehmen, daB
auch die Parteien eines Lizenzvertrages eine
entsprechende Regelung getroffen hatten, wenn
sie vorausgesehen hatten, daB der Lizenznehmer
die von ihm geschuldeten Zahlungen nicht als-
bald nach Ablauf jeweils eines Kalenderjahres
leisten wiirde. Die Klagerin verlangt Zinsen in
Hbhe von 3,5 % Uber dem Diskontsatz jeweils ab
dem 15. Februar, weshalb auch dieser Antrag
Erfolg hat.

lll. Der Antrag auf Feststellung, daB die zwi-
schen den Parteien geschlossen Unterlassungs-
vereinbarung vom 13. April 1995 nicht durch die
mit Schriftsatz der Beklagten vom 20. Juni 1997
erklarte Kundigung aufgel6st worden ist, ist be-
grindet. Die Klagerin hat das nach § 256 ZPO
erforderliche Rechtsschutzinteresse, weil sich die
Beklagten nicht mehr an die Unterlassungserkla-
rung gebunden flhlen. Da der vertragliche Unter-
lassungsanspruch  ein  Dauerschuldverhéltnis
begrindet, kommt zwar neben einem Wegfall der
Geschéftsgrundlage ein Kindigungsrecht aus
wichtigem  Grund in  Betracht (Baum-
bach/Hefermehl, 19. Aufl. UWG Einl. Rdnr. 296).
Indes liegen weder die Voraussetzungen eines
Wegfalls der Geschéftsgrundlage noch ein wich-
tiger Grund vor. Die Umstande haben sich nicht
geéndert, vielmehr meinen lediglich die Beklag-
ten - zu Unrecht -, sie seien bei Abgabe ihrer
Erklarung von einer unzutreffenden Rechtsauf-
fassung ausgegangen. Die Festlegung der recht-
lichen Beurteilung war zudem gerade Sinn und
Zweck der Vereinbarung.

IV. Der Kléagerin steht der geltend gemachte
Anspruch auf Unterlassung der Verwendung der
Bezeichnung "indutech” gemaB §§ 15 Abs. 4 Mar-
kenG zu.

1. Die Firmenbezeichnung "INDUTEC" genieft
kennzeichenrechtlichen Schutz.

Sie unterfallt dem Schutz der vollstandigen Fir-
menbezeichnung nach § 5 Abs. 1 und Abs. 2 Mar-
kenG. Durch die Einfhrung der Vorschriften des
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MarkenG sollen nach der ausdriicklichen Absicht
des Gesetzgebers im Bereich der geschéaftlichen
Bezeichnungen keine Rechtsédnderungen vorge-
nommen werden. Die von der Rechtsprechung
entwickelten Grundsatze zu § 16 Abs. 1 UWG sol-
len fortgelten (vgl. Amtl. Begr., BT-Dr. 12/6581, S.
67,1.undr. Sp., S. 76, . Sp.).

Ein an sich unterscheidungskréaftiger Firmenbe-
standteil ist daher weiterhin nach § 5 Abs. 1 und 2
MarkenG schutzféhig, wenn er seiner Art nach im
Vergleich zu den Ubrigen Bestandteilen der Ge-
samtfirma geeignet erscheint, sich im Verkehr als
schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen
durchzusetzen, mag er auch eine Verkehrsgeltung
in dem Sinne, daB ein nicht unbetrachtlicher Teil
des Verkehrs darin die Bezeichnung eines bestimm-
ten Unternehmens erblickt, nicht erlangt haben (vgl.
BGHZ 11, 214, 216 - KfA; 24, 238, 240 - tabu |;
BGH, GRUR 1976, 643, 644 - Interglas). Gemessen
an diesen Anforderungen ist die Bezeichnung
"INDUTEC" schutzfahig.

Die Bezeichnung "INDUTEC" kennzeichnet die
Firmenbezeichnung der Klégerin, wahrend die An-
gabe des Tatigkeitsgebiets und der Gesellschafts-
form keine bzw. wenig Unterscheidungskraft entfal-
ten. Diese Angaben werden zur Unterscheidung
vom Verkehr nicht herangezogen.

"INDUTEC" ist eine unterscheidungskréftige
Bezeichnung. Zwar deutet die Bezeichnung auf das
Wort "Industrietechnik” hin, sie lehnt sich dabei aber
nicht an eine beschreibende Gattungsangabe eng
an, sondern stellt eine phantasievolle Neuschdpfung
dar. Es handelt sich weder bei dem Gesamtzeichen
"INDUTEC" noch bei den beiden Silben "INDU" und
"TEC" um gebrauchliche Abkirzungen der Worte
"Industrietechnik” oder "Industrie” und "Technik".
Selbst wenn man in den Bestandteilen zwei Abkr-
zungen mit beschreibendem Inhalt zu erkennen
vermag, kann dem zusammengesetzten Wort nicht
die Unterscheidungskraft abgesprochen werden
(vgl. BGH GRUR 1995, 408 - Protech). In der Wort-
schopfung liegt zumindest soviel Originalitat, daB
der Verkehr darin keine reine Beschreibung sieht,
sondern die Bezeichnung "INDUTEC" als Her-
kunftshinweis versteht (vgl. BGH GRUR 1997,
468 - NetCom; Urteile der Kammer vom 28. Januar
1997, 4 O 233/96 - ELTEC/ELEK und vom 5. De-
zember 1995, 4 O 158/95 - technolight). Dieser
Beurteilung entspricht auch, daB die Klagerin Mar-
kenschutz erlangt hat. Der Verkehr wird sich die
markante, in der Firmierung vorangestellte und
durch die Markenrechte geschltzte Bezeichnung
merken und sie allein zur kurzgefaBten Un-
ternehmensbezeichnung der Klagerin benutzen.

Die von den Beklagten eingewandte Benutzung
dieser oder ahnlicher Bezeichnungen durch Drittun-
ternehmen ist nicht geeignet, die Unterscheidungs-
kraft des Kennzeichens "INDUTEC" zu schwachen.
Die insoweit entscheidende tatsdchliche Be-
nutzungslage (vg. BGH GRUR 1991,
472 - Germania) ist von den Beklagten nicht hinrei-

chend dargetan. Es ist weder bekannt in welcher
Branche die angeflhrten Unternehmen tatig sind,
noch welche Marktprésenz sie haben.

Weiterhin besteht kein Freihaltebedlirfnis, da
die Bezeichnung gerade keinen Gattungsbegriff
enthalt und nicht zu erkennen ist, dal3 der Verkehr
auf diese Bezeichnung - auch kunftig - unbedingt
angewiesen ist.

2. Zwischen den Firmierungen der Kl&gerin und
der Beklagten besteht ferner Verwechselungsgefahr
im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG (wird ausge-
fihrt).

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Zwischen den fiir Kugelhdhne fiir
Heizungsanlagen verwendeten Zeichen
"GLOBO" und "LOGO" besteht aufgrund der
klanglichen  Ahnlichkeit Verwechselungs-
gefahr, die auch nicht durch einen ohne
weiteres erfaBbaren Sinngehalt eines der
beiden Zeichen ausgeschlossen wird.

(Urteil vom 25. November 1997, 4 O 41/97 -
GLOBO/LOGO)

Sachverhalt: Die Kl&gerin ist Inhaberin der
Marke 2 014 494 "Globo" fur die Waren "Héhne
als Teile von Heizungsanlagen”, die sie am 30.
Januar 1991 anmeldete und die am 25. Mai 1992
eingetragen wurde.

Sie vertreibt seit 1990 Kugelhdhne aus Rot-
guB unter der Bezeichnung "Globo" fiir Hei-
zungsanlagen und behauptet insoweit stetig stei-
gende Umsatze von 1,2 Mio. im Jahre 1991 bis
6,8 Mio. im Jahre 1995 erzielt zu haben.

Nachdem die Kl&gerin zunachst als einziges
Unternehmen auf dem deutschen Markt Kugel-
héhne fir Heizungsanlagen angeboten und ver-
trieben hat, sind ab 1994 weitere Anbieter auf
den Markt gekommen, die ihre Kugelh&hne unter
der Bezeichnungen "A.", "B.", "C." und "D." ver-
treiben.

Der Beklagte bringt Kugelh&hne aus Messing
fur Heizungsanlagen unter der Bezeichnung "E."
in Verkehr. Daneben benutzt er beim Angebot
und Vertrieb seiner Kugelhdhne die Bezeichnung
"LOGO" in Verbindung mit den Buchstaben "H”
fur Kugelhdhne fir Heizungsanlagen, "P” far
Kugelhdhne ohne Schwerkraftboremse fir Pum-
penanlagen und "P-S” fir Kugelhdhne mit
Schwerkraftbremse fir Pumpenanlagen; diese
Zuséatze werden auch von der Klagerin ihrer Be-
zeichnung "Globo” hinzugeflgt.

Die Kl&gerin ist der Ansicht, der Beklagte
verletze ihre Kennzeichenrechte, da Verwechs-
lungsgefahr bestehe. Sie behauptet, er benutze
die Bezeichnung "LOGO" auch in Alleinstellung
ohne "E.", im Ubrigen sei "E." Serienzeichen und
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mithin bei Prifung der Verwechslungsgefahr
unbeachtlich.

Der Beklagte ist der Ansicht, daB keine Ver-
wechslungsgefahr bestehe. Er benutze "LOGO"
nur zusammen mit der Bezeichnung "E." als Ge-
samtbezeichnung und nicht in Alleinstellung. Es
bestehe auch keine Warenidentitdt, da seine
Kugelh&dhne aus Messing, die der Klagerin aus
RotguB bestehen, was fir den Verkehr, insbe-
sondere den Fachmann, entscheidend sei. Die
Bezeichnung spiele bei der Auswahl keine ent-
scheidende Rolle.

Aus den Griinden: Die Klage ist begriindet,
weil der Beklagte durch die Verwendung der Be-
zeichnung "LOGO” die Markenrechte der Klage-
rin verletzt. Der Beklagte verwendet die Bezeich-
nungen "LOGO” auch in Alleinstellung lediglich
mit den nicht kennzeichnenden, beschreibenden
Buchstabenzusatzen "H”; "P” und "P-S” und nicht
etwa ausschlieBlich zusammen mit "E.”. Das
ergibt sich ohne weiteres aus dem als Anlage K
10 Uberreichten Prospektmaterial. Zwischen der
Klagemarke "Globo” und der angegriffenen Be-
zeichnung "LOGO” besteht Verwechslungsge-
fahr.

Verwechslungsgefahr fir 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. Sind die Waren oder
Dienstleistungen identisch, kommt es entschei-
dend auf den Grad der Ahnlichkeit der Marken an
(vgl. Amtl. Begr., BT-Dr. 12/6581, S. 71, r. Sp.,
S. 74). Dabei sind als relevante Gesichtspunkte
auch die Starke oder Schwache der geschiitzten
Marke sowie im Rahmen der Prifung der Ahn-
lichkeit der beiderseitigen Produkte die Herstel-
lungsbetriebe und auch die Vertriebswege der je-
weiligen Waren oder Dienstleistungen zu bertck-
sichtigen (a.a.0., S. 72, I. Sp.). Alle genannten
Bestimmungsfaktoren beeinflussen wechselseitig
die Verwechslungsgefahr. Entsprechend der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum
alten Recht kann also bei Waren- und Dienstlei-
stungsidentitdt die Ahnlichkeit der Zeichen
und/oder die Kennzeichnungskraft der geschitz-
ten Marke regelmaBig geringer sein, als sie bei
bloBer Ahnlichkeit der Waren und Dienst-
leistungen sein miiBte (vgl. etwa BGH, GRUR
1991, 609 (611) - SL; GRUR 1993, 118 (119) -
Corvaton/Corvasal; GRUR 1993, 972 (975) -
Sana/Schosana; GRUR 1995, 50 (51) - Indorek-
tal/Indohexal).

Unter Berlcksichtigung dieser Grundséatze
besteht zwischen der Klagemarke und dem an-
gegriffenen Zeichen Verwechslungsgefahr, da bei
normaler bis gesteigerter Kennzeichnungskraft
der Klagemarke und identischen Waren kennzei-

chenrechtliche Ahnlichkeit zwischen den Zeichen
besteht.

Die Bezeichnung "Globo" hat normale, wenn
nicht sogar aufgrund der geschilderten Marktsi-
tuation gesteigerte Kennzeichnungskraft.

Die Waren sind identisch. Die Frage aus
welchem Material die Kugelh&hne sind, ist fir die
Frage der Verwechslungsgefahr nicht entschei-
dend, da sie dieselben Funktionen haben und
von denselben Verkehrskreisen gekauft werden.

Es besteht auch kennzeichenrechtliche Ahn-
lichkeit zwischen den Bezeichnungen "Globo"
und "LOGOQ". Das gilt vornehmlich bei klang-
licher, aber auch bei bildlicher Betrach-
tungsweise, wobei nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs Ubereinstimmung bereits in
einer Hinsicht ausreichen wiirde (BGHZ 21, 320
(324) - Quick/Gluck; BGH, GRUR 1990, 367
(368) - Alpi/Alba Moda). Entscheidend ist inso-
weit der Gesamteindruck, den der Verkehr von
den zu vergleichenden Bezeichnungen gewinnt,
wobei zu beachten ist, daB ihm die Bezeichnun-
gen regelmaBig nicht gleichzeitig gegenUlbertre-
ten und oft nur flichtig wahrgenommen werden,
so daB sich die Verkehrsauffassung regelméBig
nur aufgrund eines undeutlichen Erinne-
rungseindrucks bildet. Fir diesen sind erfah-
rungsgemanB die Ubereinstimmungen starker
pragend als die Unterschiede (etwa: BGH, GRUR
1993, 972 (974) - Sana/Schosana).

Im Schriftbild stimmen die beiden Bezeich-
nungen "Globo" und "LOGQO" in der Silbenzahl
und in den Vokalen Uberein; in beiden kommen
die Buchstaben g und | vor. Hinzu kommen die
im Verkehr bedeutsameren klanglichen Uberein-
stimmungen. Flr beide Zeichen ist die Vokalfol-
ge pragend. Die Worte enden gleich und werden
gleich betont. Die Konsonantenfolge ist zwar
unterschiedlich, aber auch hier zeigen sich Ahn-
lichkeiten. Zurecht weist die Klagerin darauf hin,
daB das anlautende "L" sich ahnlich anhért wie
das "GI" und daB die weichen Konsonanten "G"
und "b" zu Beginn der zweiten Silbe sich nur
wenig unterscheiden. Dagegen treten die vom
Beklagten hervorgehobenen Unterschiede in
Buchstabenfolge, -zahl, -form, Wortsymmetrie
und Sinngehalt im Hinblick auf die deutlichen
Ubereinstimmungen nach den oben aufgezeigten
Grundsétzen zurlck.

Eine Verwechslungsgefahr ist auch nicht
deshalb ausgeschlossen, weil die verbleibenden
klanglichen Unterschiede vom Verkehr deshalb
schneller erfaBt werden, weil beiden Bezeich-
nungen ein fir jedermann verstandlicher Sinnge-
halt zukommt (vgl. BGH, GRUR 1992, 130 (132)
- Bally/Ball). Ein eindeutiger Sinngehalt ist den
Bezeichnungen gerade nicht zu entnehmen. So
kann man bei "Globo” an das Wort "Globus” oder
an das Wort "global” denken, wahrend sich hinter
"LOGO” das Wort "logisch” oder aber ein Syn-
onym fur "Emblem” bzw. "Kennzeichen” verber-
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gen konnte. Beide Bezeichnungen sind eher ab-
strakt und haben keinen fir jedermann verstand-
lichen Sinngehalt.

§ 5 Abs. 1 MarkenG

Die Bezeichnung "internet akademie" fiir
die Veranstaltung von Schulungen zur
Nutzung des Internets ist nicht unter-
scheidungskriftig.

(Urteil vom 06.01.1998, 4 O 421/97 - internet
akademie)

Sachverhalt: Die Antragstellerin ist Inhabe-
rin der Marke Nr. 396 25 320 "akademie.de" und
der Wort-BiI_d-M_arke Nr. 397 39 921

(ihl;f;mﬂ:@kad?ngé:—)

Sie benutzt bereits seit Anfang 1996 bun-
desweit die Bezeichnung "internet akademie" im
Zusammenhang mit der Durchfiihrung von Schu-
lungen, bei denen Teilnehmer per Internet an die
Funktionsweise des Internets herangefuhrt und
beféhigt werden sollen, eigene Internet-Angebote
zu gestalten. Die Internet-Domain "internet-
akademie.de" ist fUr sie reserviert.

Die Antragsgegnerinnen bieten unter der
Domain "inet-akademie.de" und dem Logo

internet

akademie

ein Schulungsangebot zum Thema Internet
an.

Die Antragsgegnerin sieht darin eine Kenn-
zeichenrechtsverletzung und ein wettbewerbswid-
riges Verhalten.

Aus den Griinden: Der Antrag ist zulassig.
Die Zustandigkeit des Gerichts folgt daraus, daf
die Internetwerbung der Antragsgegnerinnen in
Dusseldorf abzurufen ist. Der Antrag hat aber in
der Sache keinen Erfolg. Es fehlt an einem Ver-
fugungsanspruch.

Der Antragstellerin steht kein Anspruch aus §
15 Abs. 2 MarkenG zu. Die Bezeichnung "inter-
net akademie" ist keine geschéftliche Bezeich-
nung im Sinne von § 5 MarkenG, da sie nicht
unterscheidungskréaftig ist. Sie ist vielmehr rein
beschreibend und als solche freihaltebedirftig.
Der Begriff "Akademie” ist in allen Lebensberei-
chen fir Schulungen und Lehrgange bzw. die
ausfihrenden Organisationen gerade auch im
Zusammenhang mit neuen Medien bekannt.
Auch zusammen mit dem Begriff "internet” erhalt
er keine Unterscheidungskraft, da sich dahinter
erkennbar eine Akademie verbirgt, die im Inter-
net lehrt, oder/und eine Akademie, die sich mit
dem Internet befaft.

Der Antragstellerin steht auch kein Anspruch
aus § 14 Abs. 2 MarkenG zu. Mit der Marke "aka-
demie.de", an deren Schutzfahigkeit Uberdies
erhebliche Zweifel bestehen, ist die Bezeichnung
"internet akademie" schon deshalb nicht ver-
wechslungsfahig, da die Bezeichnung "akade-
mie.de" allenfalls geringe Kennzeichnungskraft
hat und nur bezlglich des beschreibenden Be-
standteils "akademie" Ubereinstimmung zwi-
schen den Bezeichnungen besteht. Auch mit der
Wort-Bild-Marke besteht keine Verwechslungsge-
fahr. lhre Schutzfahigkeit ergibt sich gerade aus
der besonderen Gestaltung in der die beschrei-
benden Begriffe angeordnet sind, insbesondere
dem kursiven a, der Weltkarte, der Verwendung
des Wortes "die" als I-Punkt sowie der Un-
terstreichung, des Doppelpunktes und Bindestri-
ches und der Klammern. Die Marke ist Uberdies
farbig, (rot-schwarz) gestaltet. Der Schutzbereich
ist dementsprechend eng zu fassen, so daB die
bloBe Verwendung der beschreibenden Begriffe,
die fur sich genommen gerade nicht zur Kenn-
zeichnung gentgen, nicht zur Verwechslung mit
der Wort-Bild-Marke flhrt.

SchlieBlich scheidet auch ein wettbewerbs-
widriges Verhalten nach § 1 UWG als An-
spruchsgrundlage aus. Die Antragsgegnerinnen
verwenden eine freihaltebedirftige, beschreiben-
de Angabe. Ein wettbewerbswidriges Verhalten
ist darin auch dann nicht zu sehen, wenn sie sich
durch die Antragstellerin dazu veranlaBt sahen.

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Die Pragung eines Kombinationszeichens
durch den zweiten, einer Herstellerangabe
folgenden Zeichenbestandteil kann =zu
verneinen sein, wenn der zweite
Zeichenbestandteil kennzeichnungsschwach
ist und der Name des Herstellers von diesem
bei der Bezeichnung seiner Produktpalette im
tbrigen im wesentlich nur mit be-
schreibenden Angaben kombiniert wird.

(Urteil vom 06.01.1998, 4 O 19/97 -
DIPPINGOLD/eimu GOLDDIP)

Sachverhalt: Die Klégerin ist Inhaberin der
deutschen Marke 1 141 216 "DIPPINGOLD", die
am 5.10.1988 angemeldet und am 14.6.1989 fur
die Waren “Pharmazeutische und veterindrmedi-
zinische Erzeugnisse sowie Praparate flr die
Gesundheitspflege; Mittel zum Desinfizieren,
Pflegen und Behandeln von tierischer Haut; dia-
tetische Erzeugnisse flr medizinische Zwecke;
Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfllmit-
tel und Abdruckmassen flir zahnarztliche Zwek-
ke, Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von
schadlichen Tieren; Fungizide, Herbizide” einge-
tragen wurde.
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Die Kl&gerin hat unter der Bezeichnung
“DIPPINgold” vom 27.2.1995 bis zum 14.11.1995
in Deutschland Uber 90.000 | eines medizinischen
Mittels zum Pflegen und Reinigen der Zitzen von
Milchkihen vertrieben und dabei einen Umsatz
von 596.272,50 DM erzielt.

Die Beklagte zu 1) vertreibt ein Zitzenpfle-
gemittel unter der Bezeichnung “eimi
GOLDDIP”. Die Beklagte zu 2) ist die Komple-
mentéarin der Beklagten zu 1). Die Beklagten zu
3) und 4) sind die Geschaftsflihrer der Beklagten
zZu 2).

Die Klagerin ist der Ansicht, daB die Beklag-
ten durch die Verwendung der Bezeichnung
“GOLDDIP” fur ein Zitzenpflegemittel ihre Mar-
kenrechte verletzten. Soweit die Bezeichnung
des Produkts der Beklagten zusatzlich den Be-
standteil “eim(” enthalte, der fur "E., M." stehe,
benutze sie diesen als Hausmarke, wie aus dem
mit Schriftsatz vom 14.11.1997 vorgelegten An-
lagenkonvolut K 8 ersichtlich sei.

Aus den Griinden: Die Klage ist unbegriin-
det. Der Klagerin steht kein Anspruch auf Unter-
lassung, Auskunft und Schadensersatz zu, da die
Beklagten ihre Markenrechte nicht verletzen. Fir
die einander gegenuberstehenden Zeichen be-
steht keine Verwechslungsgefahr.

Selbst wenn man davon ausgeht, daB die
Marke "DIPPINGOLD" durchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft aufweist und die Produkte von
Klagerin und Beklagten identisch oder jedenfalls
nahezu identisch sind, fehlt es an einer eine Ver-
wechslungsgefahr begrindenden Ahnlichkeit der
Zeichen.

Der Klagemarke "DIPPINGOLD" steht die
Bezeichnung "eimi GOLDDIP" gegeniber. Diese
beiden Bezeichnungen weisen nur ganz geringe
Ahnlichkeit auf. Eine Verwechslungsgefahr kdme
dann in Betracht, wenn bei der zusammengesetz-
ten Bezeichnung der Beklagten dem Bestandteil
"GOLDDIP" die den Gesamteindruck pragende
Kraft zukdme, der gegeniber der Bestandteil
"eimi" als Herstellerbezeichnung zurlckirate.
Dann wirde der Bezeichung "DIPPINGOLD" die
Bezeichnung "GOLDDIP" gegeniiberstehen.

Diese Voraussetzungen sind indes nicht ge-
geben. Zwar steht der Bestandteil "eim0" far "E.,
M.", verweist also in abgekirzter Form auf Her-
steller und Herstellungsort. Auch tritt eine Her-
stellerangabe im allgemeinen weitgehend in den
Hintergrund, weil der Verkehr die Waren meist
nicht nach dem Namen des Herstellers unter-
scheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die
sonstigen Merkmale zeichenmaBiger Kennzeich-
nung richtet (BGH GRUR 1996, 404 - BLENDAX
PEP; BGH GRUR 1996, 977 - DRANO/P3-
drano).

Nach der Rechtsprechung ist es aber der
Beurteilung des Einzelfalles vorbehalten, ob in
der Sicht des Verkehrs ein Bestandteil als Her-
stellerangabe im Gesamtzeichen in den Hinter-

grund tritt oder nicht. So kann beispielsweise die
Art der Zeichengestaltung und -verwendung der
Herkunftsbezeichnung als Zeichenbestandteil,
vor allem neben einem nur schwach kennzeich-
nenden weiteren Bestandteil, die Vorstellung des
Verkehrs bestimmen, die Herstellermarke werde
als zusatzliche Unterscheidungshilfe in einer fur
das Gesamtzeichen pragenden oder jedenfalls
wesentlich mitbestimmenden Art eingesetzt. Zu-
dem ist die Beurteilung davon abhéngig, ob die
Herstellerangabe als solche dem Verkehr be-
kannt ist oder nicht (BGH GRUR 1996,
404 - BLENDAX PEP; BGH GRUR 1996,
774 - falke-run/LE  RUN; BGH WRP 1997,
1186 - IONOFIL).

Der Zeichenbestandteil “eimi” tritt bei der
Bezeichnung “eimi GOLDDIP” nicht zurtick.

Zum einen tritt er neben einen Zeichenbe-
standteil mit allenfalls normaler, aber eher
schwacher Kennzeichnungskraft. Denn die Be-
zeichnung “GOLDDIP” verweist darauf, daB es
sich um ein goldfarbiges Dipmittel handelt, wobei
ein “dip” im allgemeinen Sprachgebrauch als
Produkt, in das man etwas eintaucht, bekannt ist
und im Sprachgebrauch der hier angesprochenen
Verkehrskreise Eingang als Mittel zum Eintau-
chen der Zitzen von Kiihen gefunden zu haben
scheint. Die Bezeichnung “GOLDDIP” enthalt
daher beschreibende Elemente, die ihre Kenn-
zeichnungkraft schwachen.

Zum anderen kann aber die Bezeichnung
"eim(" deshalb nicht zurlicktreten, weil die Be-
klagte zu 1) sie bei ihren Ubrigen Produkten ganz
Uberwiegend nur mit beschreibenden Produktan-
gaben verbindet und daher gerade nicht davon
auszugehen ist, daB der Verkehr sie als Herstel-
lerangabe unbeachtet 1&Bt. So verwendet die
Beklagte zu 1) sie fUr "eimi-Grundreiniger”, "ei-
ma-Neutralreiniger”, "eimi-Eutergel”, "eimi-Eu-
terwascheimer”, "eimU-Euterpapier", "eimu-
Milchtest" und "eimu-Euterwasch”, also mit An-
gaben, die keine kennzeichnende Bedeutung
haben. Auch bei "eim(-30", "eim-Spruhdip" und
"eimu-Doppeldip" ist der weitere Zeichenbestand-
teil nicht oder kaum zur Kennzeichnung geeignet.
Allein bei den Produkten "eimu-alkalit" und "ei-
mu-sulitat” kdnnte den Bezeichnungen "alkalit"
und "sulitat" trotz der beschreibenden Elemente
eine selbstandige kennzeichenrechtliche Bedeu-
tung zukommen. Berlcksichtigt man indes, daf
die Bezeichnung "eim{" im dbrigen mit beschrei-
benden Angaben verwenden wird, wird auch hier
der weitere Bestandteil nicht als pragend ange-
sehen werden koénnen. Vor diesem Hintergrund
ist es ausgeschlossen, bei der angegriffenen
Form in "eim(0" die Herstellerangabe und in
"GOLDDIP" die kennzeichnungskraftige Produkt-
bezeichnung zu sehen.

§ 15 Abs. 2 MarkenG
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Zur Anwendung des Rechts der
Gleichnamigen auf eine Internetadresse.

(Urteil vom 15.01.1998, 4 O 353/97 - alltours.de)

Sachverhalt: Die Klagerin ist ein bekanntes,
am 15. Januar 1974 gegrindetes Flugreiseunter-
nehmen, das die Firma Alltours Flugreisen
GmbH flhrt. Auf dem Gebiet der Flugpauschal-
reisen ist die Klagerin der viertgroBte deutsche
Reiseveranstalter.

Der Beklagte ist Geschéftsfihrer der X.
Communication Holding GmbH in Disseldorf. Er
hat in dieser Eigenschaft beim Deutschen Net-
work Information Center (DENIC) die Internet-
adresse (Doméane) alltours.de flr die X. Commu-
nication Holding GmbH reservieren lassen.

Die Kl&gerin sieht hierin eine Verletzung ih-
rer Rechte an dem Unternehmenskennzeichen
Alltours.

Der Beklagte trégt vor, weder er selbst noch
die X. Communication Holding GmbH seien an
einer Nutzung der Doméne alltours.de interes-
siert. Die Reservierung der Doméane sei im Auf-
trag der All-Tours Y. Z. GmbH in Dusseldorf er-
folgt, die schon seit Uber 25 Jahren in dieser
Weise firmiere und gegenwdrtig ihren eigenen
Internetauftritt vorbereite.

Aus den Griinden: Die Klage ist begriindet.
Der Beklagte verletzt durch die von ihm vorge-
nommene Reservierung der Doméne alltours.de
Kennzeichenrechte der Kl&gerin und ist ihr daher
zur Unterlassung und zur Beseitigung des beste-
henden Stérungszustandes durch Freigabe der
Domaéne verpflichtet.

Die Kl&gerin genieBt fir ihren Firmenbe-
standteil Alltours Kennzeichenschutz nach §§ 5
Abs. 1 und 2, 15 Markengesetz (MarkenG). Denn
Alltours ist der einzige unterscheidungskraftige
Bestandteil der Firma der Klagerin. Er mag zwar
wegen seines Anklangs an eine Beschreibung
des Tétigkeitsfeldes der Kl&gerin von Haus aus
nur von schwacher Kennzeichnungskraft sein, ist
jedoch durch die vom Beklagten nicht bestrittene
Verkehrsbekanntheit der Klagerin zu jedenfalls
normaler Kennzeichnungskraft erstarkt.

Die Benutzung der Internetadresse all-
tours.de stellt einen Eingriff in die Kennzeichen-
rechte der Klagerin dar. Denn die Doméanen ha-
ben, wie die Kammer in Ubereinstimmung mit
der ganz herrschenden Auffassung in der Recht-
sprechung bereits wiederholt entschieden hat,
nicht nur Adressen, sondern auch Namensfunkti-
on (Urteil vom 30. September 1997, Entschei-
dungen 1997, 119, 121/122 - ufa.de - mit Nach-
weisen zur Rechtsprechung). Ein Endverbrau-
cher, der sich fir eine Flugreise interessiert und
sich im Internet Uber das Angebot der Klagerin
unterrichten méchte, wird das Angebot der Klage-
rin unter der Adresse alltours.de, allenfalls noch

unter alltours.com suchen. Std6Bt er unter der
Adresse alltours.de auf eine entsprechende Ho-
mepage, so wird er (jedenfalls zunachst) anneh-
men, die Homepage der Klagerin aufgefunden zu
haben.

Die Reservierung der Domé&ne wird nicht da-
durch gerechtfertigt, daBB sie nach dem Vorbrin-
gen des Beklagten fiir das Reiseburo All-Tours Y.
Z. GmbH in Dusseldorf erfolgt ist, das der X.
Communication Holding GmbH, deren Geschéfte
der Beklagte fiihrt, einen entsprechenden Auftrag
erteilt hat. Dabei kann dahinstehen, ob die All-
Tours Y. Z. GmbH Uber eigene Kennzeichen-
rechte an der Bezeichnung All-Tours verfigt und
ob diese mdglicherweise sogar alter sind als die
Kennzeichenrechte der Klégerin, fir die aus dem
als Anlage K 1 vorgelegten Handelsregisteraus-
zug die Fihrung der Firma Alltours Flugreisen
GmbH erst seit dem 9. Juli 1990 ersichtlich ist.
Denn wenn die Klagerin und die Auftraggeberin
der X. GmbH die Bezeichnungen Alltours und All-
Tours Uber einen ldngeren Zeitraum in der glei-
chen bzw. einer &hnlichen Branche unbeanstan-
det nebeneinander flhren, gilt jedenfalls das
Recht der Gleichnamigen, das der All-Tours Y. Z.
GmbH die Verwendung der Domé&ne alltours.de
verbietet. Bei zwei gleichnamigen Unternehmen
sind nadmlich beide verpflichtet, Verédnderungen
der Gleichgewichtslage zu unterlassen, die ge-
eignet sind, das unvermeidlich bestehende MafR
an Verwechslungsgefahr zu erhéhen. Dabei ist
im Regelfall der Prioritdtsjingere gehalten, alles
Erforderliche und Zumutbare zu tun, um eine
Verwechslungsgefahr wenn nicht auszuschlie-
Ben, dann jedenfalls auf ein hinnehmbares MaB
zu vermindern. Was im Einzelfall erforderlich
und zumutbar ist, ist jeweils auf Grund einer um-
fassenden Interessenabwédgung zu bestimmen
(siehe nur BGH, GRUR 1993, 579 - Romer
GmbH). Grundséatzlich sind demjenigen klarstel-
lende Zusatze am ehesten zumutbar, der eine
irgendwie geartete Anderung der bestehenden
Kennzeichnung vornimmt (BGH, GRUR 1995,
754 - Altenburger Spielkartenfabrik). Erst recht
darf daher die Anderung nicht selbst die Kenn-
zeichen aneinander annahern, indem bisherige
Zusatze gedndert oder weggelassen werden.
Eben dies geschieht jedoch, wenn bei der Inter-
netadresse der All-Tours Y. Z. GmbH gerade der
Bindestrich zwischen den Zeichenbestandteilen
"All" und "Tours" weggelassen wird, der den Fir-
menbestandteil All-Tours der All-Tours Y. Z.
GmbH von dem Firmenschlagwort der Klagerin
unterscheidet. Da kaum ein Interessent, dem die
Klagerin bekannt ist, bei der Suche nach deren
Homepage das Firmenschlagwort Alltours mit
Bindestrich zwischen "All" und "Tours" schreiben
wird, werden auf diese Weise Kunden und poten-
tielle Kunden der Klagerin auf die Homepage der
All-Tours Y. Z. GmbH gelenkt und die Klagerin
gehindert, ihr eigenes Firmenschlagwort zur Bil-
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dung ihrer Internetadresse zu verwenden. Das ist
mit dem im Gleichnamigenrecht geltenden Gebot
der Rucksichtnahme und der Verpflichtung zur
weitestgehenden Verminderung von Verwechs-
lungsgefahren nicht vereinbar.

Fir den Eingriff in die Kennzeichenrechte
der Kl&gerin haftet der Beklagte als Stérer, denn
er ist es, der die Reservierung der Doméne vor-
genommen hat. Er ist daher nach § 15 Abs. 4
MarkenG verpflichtet, es zu unterlassen, die Do-
méne zu verwenden oder durch Dritte verwenden
zu lassen, und er hat entsprechend § 1004 Abs. 1
BGB fir die Beseitigung des bestehenden Sto-
rungszustandes Sorge zu tragen, indem er - flr
die GmbH, in deren Namen er die Reservierung
vorgenommen hat - gegenuber dem DENIC die
Freigabe der Doméne erklart.

§ 5 Abs. 1 MarkenG

Die Bezeichnung "Praxis Partner" fir
einen Fachversand fiir Arzt- und Laborbedarf
ist nicht unterscheidungskraftig.

(Urteil vom 15. Januar 1998, 4 O 366/97 - Praxis
Partner)

Sachverhalt: Die Kl&gerin betreibt seit 1984
unter der Firma PRAXIS PARTNER Fachversand
fur Arzt- und Laborbedarf in A. einen bundesweit
tatigen Versandhandel mit Verbrauchsmaterialien
und Investitionsgitern fir Arztpraxen und medi-
zinische Labors. Die am 7. November 1996 er-
richtete Beklagte ist seit dem 28. April 1997 unter
der Firma PraxisPartner Sprechstunden- und
Praxisbedarf GmbH in das Handelsregister des
Amtsgerichts B. eingetragen. Als Gegenstand
des Unternehmens ist im Handelsregister ange-
geben: “Alle Lieferungen fir den Sprechstunden-
und Praxisbedarf, einschlieBlich des Betriebes
von medizinisch-diagnostischen Laboren, deren
Planung, Einrichtung und Vermietung sowie
Transportleistungen far medizinisch-dia-
gnostische Untersuchungsdienste”. Die Klagerin
sieht in der Firmenfuhrung der Beklagten eine
Verletzung der Rechte an ihrem Unternehmens-
kennzeichen und behauptet, es sei bereits zu
zahlreichen Verwechslungen der Parteien ge-
kommen.

Aus den Griinden: Die Klage ist unbegriin-
det. Der Kl&gerin steht der geltend gemachte
Unterlassungsanspruch weder nach § 15 Abs. 4
des Markengesetzes (MarkenG) noch nach § 12
des Biirgerlichen Gesetzbuches (BGB) zu, weil
der gemeinsame Anfangsbestandteil der beider-
seitigen Firmen Praxis Partner ohne namensmé-
Bige Unterscheidungskraft ist und daher weder
Namensschutz nach § 12 BGB noch Kennzei-
chenschutz nach § 15 MarkenG genieBt.

Fir einen Teil einer Firma kann der Schutz
als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5
Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es
sich hierbei um einen unterscheidungskréaftigen
Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im
Vergleich zu den dbrigen Firmenbestandteilen
ereignet erscheint, sich im Verkehr als schlag-
wortartiger Hinweis auf das Unternehmen durch-
zusetzen. Ist dies zu bejahen, kommt es nicht
mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeich-
nung tatséchlich als Firmenschlagwort in Allein-
stellung verwendet worden ist oder ob sie sich im
Verkehr durchgesetzt hat (stdndige Rechtspre-
chung, siehe nur BGH, GRUR 1997, 468 - Net-
Com). Eine solche Unternehmensbezeichnung
genieBt neben dem kennzeichenrechtlichen
Schutz auch Namensschutz nach § 12 BGB.

Wie von der Beklagten mit Recht geltend
gemacht und in der mdndlichen Verhandlung mit
den Parteien erortert, erflllt der Firmenbestand-
teil Praxis Partner der Firma der Klagerin diese
Schutzvoraussetzungen nicht. Die Wérter Praxis
und Partner sind flr sich betrachtet nicht unter-
scheidungskraftig. Das Wort Praxis weist bei
einem Unternehmen, das sich als Fachversand
fur Arzt- und Laborbedarf betétigt, ohne weiteres
auf die Arztpraxis hin, fir dessen Bedarf die Ver-
sandartikel bestimmt sind. Das Wort Partner
bezeichnet allgemein auch den Geschéftspartner
und typischerweise ein Dienstleistungsunterneh-
men, das sich als Partner seiner Kunden darstel-
len méchte (vgl. BGH, GRUR 1991, 556 - Lea-
sing Partner). Die Verbindung der beiden Woérter
besitzt ebenfalls keine hinreichende Unterschei-
dungskraft als Unternehmenskennzeichen far
einen Betrieb, der sich als Fachversand fir Arzt-
und Laborbedarf betétigt. Eine ausreichende
Unterscheidungskraft ware namlich nur anzu-
nehmen, wenn es sich um eine eigenartige,
phantasievolle Zusammensetzung dieser beiden
Begriffe handelte, die der Verkehr als individuel-
len Herkunftshinweis auffassen wiirde (BGH,
GRUR 1988, 319, 320 - VIDEO-RENT; BGH,
GRUR 1996, 68 - COTTON LINE). Davon kann
jedoch im Streitfall keine Rede sein. Vielmehr
ergibt auch die Wortzusammenfligung nur eine
sprachibliche Kombination beschreibenden In-
halts, in der sich der so bezeichnete Fachversand
fur Arzt- und Laborbedarf als Partner der von ihm
belieferten Arztpraxis bezeichnet und damit seine
Dienstleistungsfunktion betont. Letztlich raumt
dies die Klagerin auch selbst ein, wenn sie vor-
tragt, daB ihr Name Unterscheidungskraft gerade
durch den individualisierenden Zusatz “Fachver-
sand flr Arzt- und Laborbedarf” erlange.

Fir eine Verkehrsdurchsetzung, die die von
Haus aus fehlende Unterscheidungskraft herbei-
geflhrt haben kénnte, ist dem Sachvortrag der
Klagerin nichts zu entnehmen.

Soweit sie, wie gerade erwahnt, ihrer Firma
Unterscheidungskraft auf Grund des Zusatzes
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Fachversand flr Arzt- und Laborbedarf beimes-
sen will, vermag auch dies der Klage nicht zum
Erfolg zu verhelfen. Denn auch dieser Firmenbe-
standteil hat keinen phantasievollen Gehalt, son-
dern beschreibt lediglich exakter als die allge-
meinere Bezeichnung Praxis Partner den Gegen-
stand des Geschéftsbetriebes der Klagerin. Im
dbrigen stimmt gerade dieser Firmenbestandteil
mit der Firma der Beklagten nicht Uberein, deren
Firmenzusatz “Sprechstunden- und Praxisbedarf”
lautet.

3. LIZENZVERTRAGSRECHT

§ 34 GWB

Dem Kkartellrechtlichen Schriftformerfor-
dernis ist nicht geniigt, wenn sich der Ge-
genstand eines Lizenzvertrages nur aus einer
Anlage zum Vertrag ergibt, die nicht als Anla-
ge zu einem bestimmten Vertrag bezeichnet
ist und weder mit dem Vertrag fest verbunden
ist noch - etwa aufgrund einer die Paginie-
rung des Vertrages fortfiihrenden Seitenzéh-
lung - sonst als Bestandteil des Vertrages
kenntlich ist.

(Urteil vom 1. Dezember 1997, 4 O 66/97 Kart. -
Verfahren zur Abgasreinigung)

Sachverhalt: Die Parteien streiten Uber die
Verpflichtung zur Abrechnung und Zahlung von
Lizenzgebihren aus einem Lizenzvertrag.

Die Beklagte schloB unter dem 4. April/6.
Mai 1986 mit der A. GmbH, bei der es sich nach
dem Vortrag der Klagerin um ihre Rechtsvorgan-
gerin handeln soll, einen Lizenzvertrag (vgl. An-
lagen K 1) Uber Verfahren zur Abgasreinigung.
Hinsichtlich des Vertragsgegenstandes, der Ver-
tragsschutzrechte und des ortlichen Vertragsge-
bietes enthalt § 1 des Lizenzvertrages folgende
Regelung:

”(1) Vertragsgegenstand sind die in Anlage 1
néher beschriebenen Verfahren zur Reinigung
von Rauchgasen durch "Reduktion”, "Adsorpti-
on/Reduktion” und "Regeneration”, sei es in Kom-
bination oder einzeln, sowie die Ausrlstungsteile
zur Durchfiihrung dieser Verfahren.

(2) Vertragsschutzrechte sind alle A. zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses erteilten und
von diesem angemeldeten Schutzrechte geman
Anlage 2.

(3) Know-how sind alle Kenntnisse und Er-
fahrungen, Verbesserungen und Ausgestaltungen
im Zusammenhang mit dem Vertragsgegenstand,
Uber die A. bei AbschluB dieses Vertrages ver-
fugt oder die er dem Lizenznehmer im Rahmen
des Erfahrungsaustausches (§ 5) zur Verfligung
stellt.

Hinsichtlich der Lizenzerteilung heiBt es in
§ 3 des Lizenzvertrages unter anderem:

”(1) A. erteilt dem Lizenznehmer eine nicht
ausschlieBliche, nicht Ubertragbare Lizenz auf die
Vertragsschutzrechte (§ 1 (2)) und das Know-how
(§1 (3), die den Lizenznehmer innerhalb des
Ortlichen Vertragsgebietes (§ 1 (4)) zur Herstel-
lung, Vertrieb und Betrieb von lizenzpflichtigen
Einrichtungen berechtigt.

Zusammen mit der Lieferung von lizenz-
pflichtigen Einrichtungen durch den Lizenzneh-
mer erwerben die Betreiber lizenzpflichtiger Ein-
richtungen das Recht auf Nutzung der Vertrags-
schutzrechte und des Know-how."

§ 6 des Lizenzvertrages enthélt eine Rege-
lung Uber vom Lizenznehmer zu zahlende Li-
zenzabgaben.

Zu dem Lizenzvertrag gehérten die in in die-
sem erwahnten Anlagen 1 bis 4, die von den
Vertragsparteien zwar paraphiert, nicht jedoch
mit dem Lizenzvertrag gemaB Anlage K 1 ver-
bunden wurden. Anlage 1 zum Lizenzvertrag
enthalt eine nahere Beschreibung des vertrags-
gegenstandlichen Verfahrens zur Abgasreinigung
("Adsorption/Reduktion” und “Regeneration der
Adsorptionsmittel”), Anlage 3 enthalt eine "Defini-
tion der Anlagengrenzen” und Anlage 4 listet “im
Rahmen des Lizenzabkommens an B. (= Beklag-
te) zu Ubergebende Basisdaten” auf. Zur Erful-
lung ihrer Verpflichtungen aus dem Lizenzvertrag
wurde der Beklagten von der Lizenzgeberin ein
"Know-how-Handbuch” mit dem Umfang eines
Aktenordners Ubergeben und in Rechnung ge-
stellt. Dartber hinaus wurden der Beklagten zwei
Mitarbeiter der A. GmbH entgeltlich zur Verfu-
gung gestellt, um das "Know-how” zu transferie-
ren.

Nach AbschluB des Lizenzvertrages kam es
zur Einrichtung einer groBtechnischen Pilotanla-
ge durch die Beklagte, mit der das vertragsge-
genstandliche Verfahren erprobt, getestet und
demonstriert werden sollte. In der Folgezeit ent-
schied sich die Beklagte daflr, in Kraftwerken
eine andere Technik einzusetzen. Auf Grund
dessen wurde der Lizenzvertrag von der Beklag-
ten zunachst unstreitig nicht ausgelbt. Spater
erfuhr die Klagerin sodann, dafB die Beklagte eine
Unterlizenz zur Errichtung einer Mullverbren-
nungsanlage unter Verwendung des vertragsge-
genstandlichen Verfahrens ("Aktivkoksverfah-
ren”) erteilt hatte, was der Beklagten nach dem
Lizenzvertrag jedoch nicht gestattet war. Auf den
Vorgang angesprochen, bat die Beklagte darum,
den urspringlichen Lizenzvertrag gemaB Anlage
K 1 im Hinblick auf die Vergabe von Unterlizen-
zen zu erweitern. Gleichzeitig machte sie gel-
tend, daB der Lizenzvertrag gemaB Anlage K 1
modifiziert werden misse, weil die Verwendung
der "Aktivkokstechnik” fir Millverbrennungsanla-
gen - jedenfalls im  Hinblick auf Dioxin-
Abscheidung - weitestgehend von ihr und nicht
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von der A. GmbH entwickelt worden sei. Hier-
nach kam es zu Verhandlungen zwischen der
Beklagten und der A. GmbH, die zum AbschluB
einer Erganzungsvereinbarung vom 3. Mai 1991
(Anlage K 3) fuhrten.

Unter dem 6. Dezember 1991 (Anlage K 4)
rechnete die Beklagte gegeniiber der A. GmbH
unter Hinweis auf § 3 des Lizenzvertrages die an
die Lizenzgeberin "weiterzuleitenden Lizenzab-
gaben” ab, wobei sich diese Abrechnung auf die
von der Beklagten zuvor vergebenen Unterlizen-
zen bezog.

Mit Schreiben vom 18. Mai 1992 (Anlage W
3) teilte die Beklagte gegentber der Deutschen
Montantechnologie mit, daB sie inzwischen zu
der Erkenntnis gelangt sei, daB das in ihrem
Hause entwickelte Aktivkoksverfahren zur Di-
oxin-/Furan- und Schwermetallabscheidung bei
Mullverbrennungsanlagen - das sog. "B. Aktiv-
koksverfahren” - sowie das auf diesem Gebiet
erworbene "Know-how” mittlerweile eine Eigen-
standigkeit erreicht habe, die sie von der Lizenz
der A. GmbH unabhéngig mache. In der Folge-
zeit erstellte die Beklagte keine Abrechnungen
mehr.

Mit ihrer Klage nimmt die Klagerin die Be-
klagte nunmehr aus dem Lizenzvertrag auf Rech-
nungslegung und Feststellung ihrer Verpflichtung
zur Zahlung von Lizenzgebdihren in Anspruch.

Die Beklagte bestreitet die Aktivlegitimation
der Kl&gerin und ist der Auffassung, daB der mit
der A. GmbH geschlossene Lizenzvertrag man-
gels Einhaltung der vorgeschriebenen Kkartell-
rechtlichen Schriftform nichtig sei. Darlber hin-
aus macht sie geltend, daB weder sie noch eine
ihrer Tochtergesellschaften lizenzpflichtige Hand-
lungen vorgenommen héatten. Auch seien von
ihren Lizenznehmern keine lizenzpflichtigen
Handlungen im Sinne des hier streitbefangenen
Lizenzvertrages vorgenommen worden. Seit der
Erstellung der groBtechnischen Pilotanlage im
Jahre 1987 sei der Gegenstand des Lizenzver-
trages nicht mehr verwendet worden.

Aus den Griinden: Die zulé&ssige Klage hat
in der Sache keinen Erfolg.

I. Der Kl&gerin stehen die aus dem zwischen
der A. GmbH und der Beklagten geschlossenen
Lizenzvertrag vom 6. Mai 1986 gemaB Anlage K
1 in Verbindung mit der Erganzungsvereinbarung
vom 3. Mai 1991 gemaB Anlage K 3 geltend
gemachten Anspriiche auf Rechnungslegung und
Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung von
Lizenzgebihren nicht zu.

Zwar ist die Klagerin entgegen der Auffas-
sung der Beklagten zur Geltendmachung der
gegen sie erhobenen vertraglichen Anspriiche
aktivlegitimiert (wird ausgefihrt). Die von der
Klagerin aus dem zwischen ihrer Rechtsvorgén-
gerin und der Beklagten geschlossenen Lizenz-
vertrag erhobenen Anspriiche sind jedoch des-
halb nicht gerechtfertigt, weil der Lizenzvertrag

wegen Formmangels nach § 125 BGB in Verbin-
dung mit §§ 20, 34 Satz 1 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) nichtig ist.
Nach § 34 Satz 1 GWB sind Vertrage, die
Beschrankungen der in §§ 16, 18, 20 und 21
GWB bezeichneten Art enthalten, schriftlich ab-
zufassen. Hiernach unterliegt der zwischen der
Rechtsvorgéngerin der Klagerin und der Beklag-
ten geschlossene Lizenzvertrag schon deshalb
der Kkartellrechtlichen Formvorschrift des § 34
Satz 1 GWB, weil er eine Vereinbarung Uber von
der Beklagten zu erbringende Zahlungen von
Lizenzgebihren flr die Benutzung der lizenzier-
ten Schutzrechte bzw. Schutzrechtsanmeldungen
und des lizenzierten Know-how vorsieht. Die
Pflicht des Lizenznehmers zur Zahlung von Li-
zenzgebiihren stellt eine relevante Beschrénkung
des Lizenznehmers im geschéftlichen Verkehr
dar (vgl. BGH, Urt. v. 17.10.1968, WUW/E
988 - Metallrahmen; OLG Disseldorf, Urt. v.
12.11.1996 - U (Kart) 30/96 -; OLG Minchen Urt.
v. 10.1.1985, WUW/E 3521, 3522; Immen-
ga/Mestmacker, GWB - Kommentar, 2. Auflage,
§ 20 Rdnr. 138 ff., § 34 Rdnr. 103). AuBerdem
haben die A. GmbH und die Beklagte in § 5 Abs.
5 des Lizenzvertrages vom 6. Mai 1986 auch
verabredet, daB3 die Beklagte als Lizenznehmerin
verpflichtet ist, die als Vertragsgegenstand defi-
nierten Verfahren bei der Werbung und bei Ver-
kauf in bestimmter Weise zu bezeichnen und in
geeigneter Weise darauf hinzuweisen, daB3 sie
Schutzrechte und "Know-how” der Lizenzgeberin
nutzt. Auch hierin liegt eine Beschréankung im
Sinne des § 20 GWB. Gileiches gilt fir die in § 5
Abs. 1 des Lizenzvertrages vorgesehene Ver-
pflichtung zum Erfahrungsaustausch sowie fur
die in § 5 Abs. 4 des Lizenzvertrages enthaltene
Regelung, wonach der Lizenznehmer, wenn er
wahrend der Dauer des Vertrages Schutzrechte
anmelden sollte, die eine Weiterentwicklung des
Vertragsgegenstandes betreffen, und/oder dies-
bezugliche zuséatzliche Kenntnisse und Erfahrun-
gen erlangen sollte, diese Schutzrechte und/oder
Kenntnisse und Erfahrungen bestimmten anderer
Lizenznehmer der Lizenzgeberin zu angemesse-
nen Bedingungen zur Verfligung zu stellen hat.
Ob diese Beschrankungen Kkartellrechtlich
zulassig sind oder nicht, ist dabei unerheblich.
Denn bei der Beantwortung der Frage, ob ein
Lizenzvertrag gemaB §20 Abs. 1 GWB der
Schriftform nach § 34 Satz 1 GWB bedarf, ist im
einzelnen nicht zu prifen, ob die vereinbarten
Beschrénkungen im Geschéftsverkehr des Li-
zenznehmers auch Uber den Inhalt des Schutz-
rechts hinausgehen. Die Formvorschrift des § 34
Satz 1 GWB betrifft, soweit sie auf § 20 GWB
Bezug nimmt, schon nach ihrem Wortlaut nicht
nur Vertradge, die dem Lizenznehmer Uber den
Inhalt des Schutzrechts hinausgehende Be-
schrankungen auferlegen, sondern ganz allge-
mein solche Vertrédge, die dem Lizenznehmer
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Beschrénkung im Geschéftsverkehr auferlegen.
Es spielt insoweit keine Rolle, ob die fraglichen
Beschrankungen  schutzrechtsimmanent  sind
oder Uber den Inhalt des Schutzrechts hinausge-
hen; vielmehr unterliegt jeder Schutzrechtsver-
wertungsvertrag, der nach den §§20 und 21
GWB erlaubte oder verbotene Lizenznehmerbe-
schrankungen enthélt, dem Schriftformerforder-
nis des § 34 GWB (vgl. BGH, GRUR 1967, 676,
680 - Gymnastiksandale; GRUR 1975, 498,
499 - Werkzeug-Verbindungsmaschine; BGH,
GRUR 1993, 149, 150 - Anderungsvertrag;
GRUR 1997, 781, 782 — Sprengwirkungs-
hemmende Bauteile; Immenga/Mestmécker,
a.a.0., § 34 Rdnr. 103). Die Wirksamkeit derarti-
ger Vertrage hangt zwar nach § 20 GWB davon
ab, ob die dem Lizenznehmer auferlegten Be-
schrédnkungen Uber den Inhalt des Schutzrechts
hinausgehen (§ 20 Abs. 1 GWB) oder ob sie
gegebenenfalls durch § 20 Abs. 2 GWB gedeckt
sind. Das Formerfordernis entsteht jedoch nicht
erst mit der Uberschreitung der fur die Wirksam-
keit gezogenen Grenzen. Denn die Formvor-
schrift soll nicht den Nachweis erleichtern, daR
der Vertrag unwirksam ist (vgl. BGH, GRUR
1975, 498, 499 - Werkzeug-Verbindungs-
maschine; Benkard/Ullmann, Patentgesetz/Ge-
brauchsmustergesetz, 9. Auflage, § 15 PatG
Rdnr. 45). Sie soll vielmehr den Kartellbehérden
und Gerichten erleichtern, sich GewiBheit (ber
den Vertragsinhalt und dber AusmaB, Tragweite
und Auswirkungen der Wettbewerbsbeschrén-
kungen auf die Vertragspartner und auf die Wett-
bewerbsverhdltnisse insgesamt zu verschaffen.
Das kartellrechtliche Schriftformgebot soll sicher-
stellen, daB die Behoérden und Gerichte den In-
halt wettbewerbsbeschrankender Vereinbarungen
stets ohne weiteres aus bestimmten Schriftstik-
ken entnehmen kdnnen, ohne langwierige Nach-
forschungen lber mdgliche mindliche Abspra-
chen anstellen zu mussen (vgl. BGHZ 53, 304,
306 f. - Diskothek; 54, 145, 148 - Biesenkate; 72,
371, 377 - Butaris; 77, 1, 6 - Preisblatter; 82, 322,
324 - Laterne; BGH, GRUR 1993, 149,
150 - Anderungsvertrag; BGH, LM Nr. 23 zu § 23
GWB - Kalktransporte; BGH, GRUR 1997, 543,
545 - Kélsch-Vertrag; Immenga/Mestmacker,
a.a.0., § 34 Rdnr. 10)).

Dieser Zweck erfordert vor allem, daB das
AusmaB der schriftlich niedergelegten Wettbe-
werbsbeschrankungen nicht hinter dem tatsach-
lich Vereinbarten zurlickbleibt, denn dies kdnnte
die Behérden und Gerichte von einer gebotenen
Kontrolle abhalten. Der Formzwang des § 34
Satz 1 GWB erstreckt sich deshalb grundsatzlich
auf den gesamten Vertragsinhalt, so wie er ver-
einbart ist (vgl. BGHZ 53, 304, 306 - Diskothek;
77, 1, 6 - Preisblatter; Benkard/Ullmann, a.a.O.,
§ 15 PatG Rdnr. 45). Hierzu gehért auch, daB die
lizenzierten Schutzrechte in der Vertragsurkunde
selbst naher bezeichnet sind und nicht auf einer

gesonderten, aus sich heraus nicht verstandli-
chen und mit dem Vertrag nicht fest verbundenen
Anlage aufgefuhrt werden, sofern diese Anlage
nicht auf den Vertrag - wie auch umgekehrt der
Vertrag auf sie - klar Bezug nimmt.

Dies ist im Streitfall indes nicht der Fall.
Denn den im Lizenzvertrag erwahnten und mit
diesem nicht verbundenen Anlagen 4Bt sich
nicht eindeutig entnehmen, daB sie Bestandteil
des Lizenzvertrages vom 6. Mai 1986 sind. Dies
gilt insbesondere auch flr die in § 1 Abs. 1 des
Lizenzvertrages erwahnten Anlage 2. Aus dieser
mit “"Schutzrechtsliste” Uberschriebenen Anlage
ergibt sich nicht, daB die in ihr aufgeflhrten
Schutzrechte und  Schutzrechtsanmeldungen
Gegenstand des unter dem 6. Mai 1986 zwischen
der A. GmbH und der Beklagten geschlossenen
Lizenzvertrages gemaB Anlage K 1 sind. Zwar
werden in der Schutzrechtsliste gemé&B Anlage K
2 die Vertragspartner bezeichnet und es findet
sich die Angabe “Vertragsgegenstand: NOy-
Reduktion aus Abgasen aus vorgeschalteten
Rauchgasentschwefelungsanlagen”. Ferner heiBt
es dort: "Vertragsschutzrechte sind alle Schutz-
rechtsanmeldungen und Schutzrechte innerhalb
des ortlichen Vertragsgebietes, soweit sie den
Vertragsgegenstand betreffen”. Aus all dem er-
gibt sich indes nicht eindeutig, daB es sich bei
der "Schutzrechtsliste/ Anlage 2” um eine Anlage
zu dem in Rede stehenden Lizenzvertrag vom 6.
Mai 1986 handelt. Eine eindeutige Bezugnahme
auf den Lizenzvertrag fehlt. Es ist letztlich véllig
offen, wozu die "Schutzrechtsliste” gehért. Der
Angabe "Anlage 2” ist allein zu entnehmen, daf
es sich bei der Schutzrechtsliste um eine Anlage
handelt. Zwar mdgen die weiteren Angaben dar-
auf hindeuten, daB es sich um eine Anlage zu
einem Vertrag handeln kdénnte. Dieser wird je-
doch nicht bezeichnet.

Die Klagerin kann sich auch nicht etwa auf
§ 34 Satz 3 GWB berufen, wonach es genigt,
wenn die Beteiligten Urkunden unterzeichnen, die
auf einen schriftlichen BeschluB3, auf eine schrift-
liche Satzung oder auf eine Preisliste Bezug
nehmen, weil die Anlagen 1 bis 4 nicht zu den in
dieser Vorschrift ausdricklich erwahnten Be-
schliissen, Satzungen oder Preislisten gehéren.
Dies gilt insbesondere auch flr die "Anlage 27,
auf die §1 Abs. 1 des Lizenzvertrages Bezug
nimmt. Zwar ist der Bundesgerichtshof der Auf-
fassung, § 34 Satz 3 GWB enthalte keine ab-
schlieBende Aufzahlung der Urkunden, auf die in
zulassiger Weise Bezug genommen werden kén-
ne, sofern der Inhalt der in Bezug genommenen
Urkunden eindeutig sei und von den Kartellbe-
hérden ohne weiteres ermittelt werden kdnne
(BGHZ 72, 371, 376 ff - Butaris; BGH, NJW-RR
1986, 336, 338 - AnschluBvertrag; vgl. auch Im-
menga/Mestmacker, a.a.0., § 34 Rdnr. 66 m. w.
N.). § 34 Satz 3 GWB bringe namlich zum Aus-
druck, so der Bundesgerichtshof, dafl dem Zweck



20 Entscheidungen 1998, Heft 1

des Formzwangs auch dann geniige getan wer-
de, wenn der Vertragsinhalt in seiner Gesamtheit
sich aus Urkunden ergebe, die fur eine grdBere
Zahl von Fallen einheitlich gélten, wie dies bei
Satzungen, Abschliissen und Preislisten (blich
sei, und die fir die zustéandigen Behérde und
Gerichte zweifelsfrei bestimmbar und ihre Kennt-
nisnahme und Einbeziehung in die Uberpriifung
nicht entzogen seien. Von diesem Zweck her
gesehen erwiesen sich die ausdricklich aufge-
fihrten Satzungen, Beschliisse und Preislisten
lediglich als typische Art von Urkunden, deren
Inbezugnahme die Abschwéachung des Form-
zwanges rechtfertige, ohne daB sie jedoch die
einzigen Arten von Schriftstlicken seien, die die-
sen genugten; vielmehr gewdhrleisteten andere
Urkunden, auf die in wettbewerbsbeschranken-
den Vertragen Bezug genommen werde, die
Méglichkeit der Uberprifung ebenso gut. Es las-
se sich deshalb nicht annehmen, daB der Ge-
setzgeber mit der ausdricklichen Erwahnung
bestimmter Urkunden in § 34 Satz 3 GWB etwas
anderes als eine beispielhafte Aufzahlung beab-
sichtigt habe und das andere Arten von Urkunden
auch dann von einer Bezugnahme ausgeschlos-
sen sein sollten, wenn sie hinsichtlich der Kon-
trollméglichkeiten fir Behdrden und Gerichten
hinter den besonders aufgeflhrten Arten von
Schriftstlicken nicht zurlickstiinden (BGHZ 72,
371, 377 f-Butaris). Jedoch sind auch diese
Voraussetzungen im Streitfall nicht gegeben.
Denn die Schutzrechtsliste/Anlage 2 gilt nicht
einheitlich fir eine gréBere Zahl von Fallen und
steht hinsichtlich der von ihr ermdglichten Kon-
troliméglichkeiten fir die Kartellbehérden und
Gerichte den ausdrlcklich erwahnten Urkunden
auch nicht gleich.

Im Entscheidungsfall ist damit das Schrift-
formerfordernis nach § 34 Satz 1 GWB nicht
gewahrt. Diesem Ergebnis steht die von der Kl&-
gerin fur ihre gegenteilige Auffassung in An-
spruch genommene Entscheidung “Kélsch-
Vertrag” des Bundesgerichtshofes (GRUR 1997,
543) nicht entgegen. Denn der Bundesgerichtshof
hat in dieser Entscheidung lediglich in Abgren-
zung zu dem mietvertraglichen Schriftformerfor-
dernis des § 566 BGB klargestellt, daB der mit
§ 34 verfolgten Kontrollfunktion gentgt ist, wenn
ein aus mehreren Blattern bestehender Vertrags-
text nach seinem Erscheinungs-
bild - insbesondere durch Schriftbild, Paginierung
und inhaltlichen Zusammenhang - als einheitliche
Urkunde wirkt. Dies trifft im Streitfall, bezogen
auf den Lizenzvertrag und die in diesem erwahn-
ten Anlagen, einschlieBlich der wesentliche Anla-
ge 2 (Schutzrechtsliste), aber gerade nicht zu.
Denn insoweit fehlt es insbesondere an einer
fortlaufenden Paginierung von Vertrag und Anla-
gen. Hinzu kommt, daB die Anlage 2 (Schutz-
rechtsliste) die Datumsangabe "21.02.1986” ent-
halt. Der Lizenzvertrag gemaB Anlage K 1 wurde

jedoch erst unter dem Datum des 4. April/6. Mai
1986 geschlossen, was der Annahme einer Zu-
sammengehorigkeit von Lizenzvertrag und der
Anlage 2 auf Grund des &uBeren Erscheinungs-
bildes von Vertrag und Anlage von vornherein
entgegensteht.

Soweit der Bundesgerichtshof in der vorzi-
tierten Entscheidung "Koélsch-Vertrag” auch aus-
gefiihrt hat, daB wegen des Fehlens einer dort im
Vertrag als anliegend bezeichneten, tatséchlich
aber nicht vorhanden gewesenen Karte ein
Schriftformmangel nur daraus folgen koénnte,
wenn eine “zusétzliche Vereinbarung” in Betracht
stinde, die im Vertragstext selbst keinen Nieder-
schlag gefunden hétte, steht dies der Nichteinhal-
tung des kartellrechtlichen Schriftformerforder-
nisses im Streitfall ebenfalls nicht entgegen.
Denn hieraus kann nicht gefolgert werden, daB
eine gegenseitige Bezugnahme oder aber eine
aufgrund des &uBeren Erscheinungsbildes ver-
mittelte Zusammengehdrigkeit von Vertrag und
Anlage immer dann entbehrlich ist, wenn in einer
Anlage keine zuséatzliche Abrede bzw. gesonder-
te Vereinbarung enthalten ist. Denn wie sich aus
den weiteren Ausfihrungen des Bundesgerichts-
hofes zu entnehmen ist, hat dieser einen Schrift-
formmangel in dem von ihm zu entscheidenden
Fall nur deshalb verneint, weil es die im Vertrag
angesprochene Karte tatséchlich nicht gegeben
hatte und nicht feststellbar war, daB in ihr etwas
Zusétzliches - Uber den schriftlich festgelegten
Vertragsinhalt Hinausgehendes - enthalten war.
Hier existierte und existiert die Anlage 2 (Schutz-
rechtsliste) - wie auch die Anlagen 1, 3 und
4 - jedoch und sie enthdlt auch etwas Zusétzli-
ches, weil sie die einzelnen im Vertrag selbst
nicht genannten Schutzrechte und Schutzrechts-
anmeldungen, die Gegenstand des Lizenzvertra-
ges sein sollten, erstmals bezeichnet. Erst der
Anlage 2 kann entnommen werden, welche kon-
kreten Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldun-
gen Gegenstand des Lizenzvertrages sind. Die
Auflistung der vertragsgegenstandlichen Schutz-
rechte bzw. Schutzrechtsanmeldungen ist we-
sentlicher Bestandteil eines Lizenzvertrages.
Denn erst dadurch werden die zu lizenzierenden
Schutzrechte festgelegt.

DaB der Lizenzvertrag nach dem Vortrag der
Klagerin mit sdmtlichen Anlagen in ihrem Hause
in einem gemeinsamen Ordner aufbewahrt wor-
den ist, ist unerheblich. Denn dies vermag die bei
AbschluBB des Lizenzvertrages vorgeschriebene
Einhaltung des Schriftformerfordernisses gem.
§ 34 Satz 1 GWB nicht zu ersetzen.

Der Versto3 gegen § 34 GWB hat zur Folge,
daB der Lizenzvertrages gemaB § 125 BGB nich-
tig ist und die Klagerin aus ihm die mit der Klage
geltend gemachten Anspriiche nicht herleiten
kann.

Die Nichtigkeit des Lizenzvertrages erstreckt
sich auch auf die Erganzungsvereinbarung vom
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3. Mai 1991. Denn diese hat nur einen Sinn,
wenn der Hauptvertrag rechtsverbindlich ist. Die
Ergénzungsvereinbarung hat weder einen eigen-
standigen Regelungsinhalt, noch gibt sie die Ver-
einbarung der Parteien vollstdndig wieder, noch
sind die Anlagen 1 bis 4 mit ihr verbunden, wes-
halb in ihrem AbschluB auch nicht etwa eine
formglltige Bestatigung des Lizenzvertrages
vom 6. Mai 1986 gesehen werden kann. Mit der
Feststellung, daB der Hauptvertrag wegen
Formmangels nichtig ist, ist der Ergdnzungsver-
trag gegenstandslos und entbehrt daher ebenso
der Rechtswirkung.

Il. Der Kl&gerin kdnnen auch keine Anspri-
che aus ungerechtfertigter Bereicherung nach
den §§ 812, 818 BGB zugesprochen werden. Ob
der Kl&gerin bereicherungsrechtliche Anspriiche
aus abgetretenem Recht ihrer Rechtsvorgéngerin
gegen die Beklagte zustehen, ist im Streitfall
zwar zu prifen, obwohl die Klagerin solche bis
zum SchluB der mindlichen Verhandlung nicht
ausdriicklich geltend gemacht hat. Denn das
Klagebegehren der Klagerin umfaBt auch berei-
cherungsrechtliche  Anspriiche. Insbesondere
umschlieBt das auf Rechnungslegung gerichtete
Klagebegehren gemaB dem Klageantrag zu 1
zugleich den bereicherungsrechtlichen Anspruch
auf Auskunft UOber die erfolgte Nutzung um-
schlieBt, weil er aus demselben Lebenssachver-
halt wie der vertragliche Anspruch hergeleitet
wird (vgl. BGH, GRUR 1997, 781, 783 — Spreng-
wirkungshemmende Bauteile). Bereicherungs-
rechtliche Anspruche erscheinen hier wegen ei-
ner etwaigen (unberechtigten) Nutzung von die
erste Verfahrensstufe betreffendem "Know-how”
durch die Beklagte auch grundséatzlich mdoglich.
Denn die Klégerin hat im Gegensatz zu den in
der Anlage 2 aufgelisteten Schutzrechte und
Schutzrechtsanmeldungen sowie dem die zweite
Verfahrensstufe betreffenden “Know-how” zu-
mindest behauptet, daB die Beklagte fir die erste
Verfahrensstufe relevantes Know-how verwendet
habe. Insoweit ist ihr Vortrag jedoch vdllig pau-
schal.

4, \WETTBEWERBSRECHT

§ 3UWG

Die angesprochenen Verkehrskreise
entnehmen der gebrauchlichen Beifligung
des Symbols ® zu einer Bezeichnung, daB
diese Gegenstand einer eingetragenen Marke
ist (vgl. BGH GRUR 1990, 364 - Baelz; OLG
Diisseldorf NJWE-WettbR, 1997, 5 m.w.N.).
Die Werbung mit einer nicht bestehenden
Marke ist irrefiihrend im Sinne von § 3 UWG,
da die Angabe (geeignet ist, die
Kaufentscheidung des angesprochenen

Publikums zu beeinflussen. Bei der Werbung
mit nicht bestehenden Schutzrechten handelt
es sich ferner um eine unlautere falsche
Selbstanpreisung im Sinne von § 1 UWG (vgl.
OLG Diisseldorf, a.a.0.).

(Urteil vom 6. Januar 1998, 4 O 115/97 - Witch
Game ®)

Sachverhalt: Die Klagerin vertreibt Spielau-
tomaten fir Minz- und Unterhaltungsspiele.

Die Beklagte zu 1), deren Geschaftsfihrer
der Beklagte zu 2) ist, hat mit einer Anzeige ei-
nen Spielautomaten und acht Videospiele bewor-
ben, wobei sie sieben der beworbenen Spiele mit
dem Zusatz ® versehen hat, obwonhl sie fiir keine
der Spielbezeichnungen eine Wortmarke besitzt
und lediglich im Hinblick auf die Spiele "Witch
Game", "Wild Witch" und "Witch Jack" Inhaberin
von Wort-Bild-Marken ist:

Sémtliche in der Anzeige genannten Spiele,
mit Ausnahme des Spieles "Jolly Poker", bei dem
es sich nach Behauptung der Beklagten um eine
irrtimliche Falschbezeichnung des Spiels "Jolly
Card" handeln soll, werden unter den genannten
Titeln auf den Markt gebracht.

Die Klagerin hat die Beklagten abgemahnt.
Die Beklagten haben vorprozessual die Unterlas-
sungserklarung abgegeben. Den geltend ge-
machten Auskunftsanspruch haben die Parteien
wahrend des Rechtsstreits Ubereinstimmend far
erledigt erklart, nachdem die Beklagten die Aus-
kunft erteilt haben.

Aus den Griinden: Die Klagerin ist berech-
tigt, Ansprliiche aufgrund von Wettbewerbsver-
st6Ben geltend zu machen, da sie als Wettbe-
werberin der Beklagten zu 1) beim Vertrieb von
Unterhaltungsspielgeraten unmittelbar verletzt
ist.

Die Beklagten haben der Klagerin Scha-
densersatz zu leisten gemaB §§ 1, 3, 13 Abs. 6
Nr. 1 UWG.

Die Werbung der Beklagten zu 1) mit dem
Zusatz ® bei den Bezeichnungen der Videospiele
ist sachlich unrichtig und jedenfalls schon des-
halb wettbewerbswidrig, weil in vier Féllen kein
Markenschutz besteht. Insoweit kann dahin-
stehen, ob auch die Verwendung des Symbols ®
bei der Bezeichnung der Videospiele, fir die eine
Wort-Bild-Marke eingetragen ist, fir sich allein
genommen wettbewerbswidrig wére.

Die angesprochenen Verkehrskreise ent-
nehmen der gebrauchlichen Beifligung des Sym-
bols ® zu einer Bezeichnung, daB diese Gegen-
stand einer eingetragenen Marke ist (BGH GRUR
1990, 364 - Baelz; OLG Dusseldorf NJWE-
WettbR, 1997, 5 m.w.N.). Die Werbung mit einer
nicht bestehenden Marke ist irrefihrend im Sinne
von § 3 UWG, da die Angabe geeignet ist, die
Kaufentscheidung des angesprochenen Publi-
kums zu beeinflussen (OLG Hamburg, WRP
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1986, 290, 291). Das Markenprodukt tragt jeden-
falls fir einen nicht unerheblichen Teil aller Kau-
fer das Image, besonders originell oder qualitativ
hochwertig zu sein.

Selbst wenn man in der Angabe, daB es sich
um eine eingetragene Marke handele, keine Aus-
sage Uber die Beschaffenheit des Produkts sehen
wollte (so Lindacher GroBKomm z. UWG, § 3
Rdnr.175), handelt es sich bei der Werbung mit
nicht bestehenden Schutzrechten um eine unlau-
tere falsche Selbstanpreisung im Sinne von § 1
UWG (OLG Dusseldorf NJWE-WettbR 1997, 5,
6).

Die Beklagten haben auch schuldhaft ge-
handelt (wird ausgefiihrt).

Es ist schlieBlich auch hinreichend wabhr-
scheinlich, daB der Klagerin durch die rechts-
verletzenden Handlungen der Beklagten ein
Schaden entstanden ist, da Kunden sich mogli-
cherweise vom Produkt der Klagerin ab- und dem
vermeintlichen Markenprodukt der Beklagten zu
1) zugewandt haben oder dies kinftig tun. Es
besteht auch ein rechtliches Interesse der Klage-
rin an einer Feststellung der Schadensersatz-
verpflichtung, § 256 ZPO. Der Schaden konnte
von der Klagerin bei Klageerhebung noch nicht
beziffert werden, da sie den Umfang der rechts-
verletzenden Benutzungshandlungen ohne ihr
Verschulden nicht im einzelnen kannte. Die Aus-
kunftserteilung wahrend des Rechtsstreits nétigt
die KI&gerin nach sténdiger Rechtsprechung
nicht, zur Leistungsklage Uberzugehen.

Auch der Kostenerstattungsanspruch ist als
Schadensersatz fir den Wettbewerbsversto
begrindet. Die Beklagten schulden der Klagerin
die Erstattung der der Kl&gerin gemaB § 118
Abs. 1 Nr. 1 BRAGO entstandenen Kosten. Ein
Streitwert in Héhe von 100.000,- DM fiir Unter-
lassungs-, Schadensersatz- und Auskunftsan-
spruch ist angemessen angesichts des Umsatzes
der Klagerin und der Bedeutung der Angelegen-
heit unter Berucksichtigung des Umstandes, daR
die Beklagten mehrfach in unzutreffender Weise
geworben haben. Mit der Abmahnung ist auch
eine Geschaftsgeblhr aus dem Streitwert von
100.000,- DM entstanden, die mit 7,5/10 der vol-
len Gebdihr in angemessener und Ublicher Weise
bewertet ist. Es ist daher jedenfalls ein Betrag
fallig geworden, der den Klagebetrag Ubersteigt.
Einer Quotelung zwischen vorprozessual erledig-
ten und gerichtlich geltend gemachten Anspri-
chen bedarf es nicht; sie erfolgt bei der Anrech-
nung im Kostenfestsetzungsverfahren geman §
118 Abs. 2 BRAGO.

§ 1 UWG

Die fiir einen Leistungsschutz nach § 1
UWG erforderliche wettbewerbliche Eigenart
erfordert ein Erzeugnis, dessen konkrete

Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale
geeignet sind, die interessierten
Verkehrskreise auf die betriebliche Herkunft
oder Besonderheiten des Erzeugnisses
hinzuweisen. Bei technischen Erzeugnissen
konnen solche Leistungen wettbewerbliche
Eigenart beanspruchen, deren Merkmale
nicht  technisch notwendig, sondern
willkurlich wahlbar und austauschbar sind
(vgl. BGH GRUR 1996, 210 - Vakuumpumpen;
BGH GRUR 1995, 581 - Silberdistel); die Wahl
unter mehreren, nicht unter Sonderschutz
stehenden technischen Loésungsprinzipien
muB fiir die Mitbewerber frei sein (vgl. BGHZ
50, 125 - Pulverbehilter).

(Urteil vom 16. Dezember 1997, 4 O 426/96 -
ZargenschloB)

Sachverhalt: Die Klagerin bietet Aluminium-
Profilsysteme fir den Messestand-, Lager- und
Ladenbau an. Derartige Aluminium-Profilsysteme
bestehen aus Stitzprofilen, Zargenprofilen,
Stitz- und Eckverbindern und Zargenschléssern
sowie entsprechendem Zubehér. Die Zargenpro-
file werden zwischen den Stitzprofilen angeord-
net und mit diesen durch die Zargenschldsser
fest verbunden. Die Stitzprofile wiederum wer-
den durch entsprechende Verbinder miteinander
verbunden.

Gegenstand des Rechtsstreits sind die Zar-
genschldsser. Diese bestehen aus zwei aneinan-
der liegenden Backen, deren eine Endbereiche
gebogen sind und scharnierartig ineinandergrei-
fen. Die gegenlberliegenden Endbereiche der
beiden Backen weisen jeweils eine Nut zur Auf-
nahme der Randbereiche einer Ausnehmung der
Profilstitze auf, die sie hintergreifen kdnnen.
Eine Backe besitzt ein Gewinde mit einer
Schraube. Wird diese Schraube angezogen, so
driickt das zum SchloBinneren zugewandte Ende
dieser Schraube gegen die gegeniberliegende
Backe, so daB beide Backen auseinander ge-
spreizt werden. Damit beim Ldsen der Schraube
die Backen wieder gegeneinander gedrickt, ist
bei einer Backe eine Nut vorgesehen, deren ei-
ner Rand von dem Endbereich der anderen Bak-
ke gebildet wird und in die ein elastisches Mate-
rial wie beispielsweise Gummi oder Plastik einge-
legt ist, um die entsprechende Federwirkung zu
erzielen. Bei einem Auseinanderspreizen der
Backen wird das elastische Material zusammen-
gedrlickt, so daB dieses bestrebt ist, in seine
normale Form zurlickzukehren und daher beim
Lésen der Schraube die SchloBbacken gegen-
einander driickt.

Die Kl&gerin hat ein Muster ihrer Zargen-
schlgsser als Anlage H 4 zu den Akten gereicht.
Die Ausgestaltung ergibt sich zudem aus der
nachfolgend wiedergegebenen Abbildung aus
dem als Anlage H 1 Uberreichten Prospekt der
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Klagerin (S. 38, SchloB CBX 40):

i f
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Andere Unternehmen verwenden anders
funktionierende Zargenschlésser. Die Unterneh-
men A. (Muster Anlage H 8), B. (Muster Anlage H
11) und ein weiteres Unternehmen (Muster Anla-
ge H 13) verwenden ein Scharnier, bei dem eine
innenliegende Spannplatte gegen die Kraft einer
Feder von einer Schraube um die Drehachse
gedreht wird, so daB diese nach einer Seite
klemmt. Dabei werden bei A. die Backen mittels
der Schrauben zusammengezogen, bei den an-
deren beiden werden sie auseinander gedrlckt.
Die Unternehmen C. und D. (Muster Anlagen H
9, 10 und 12) verwenden ein HammerschloB, bei
dem ein Bolzen mit Hammerkopf in Richtung des
Schlosses gezogen wird. AuBerdem hat die Kla-
gerin selbst noch versuchsweise ein Schnell-
spannschloB eingesetzt (Muster Anlage H 14),
bei dem durch eine Schraube eine scherenférmi-
ge Spreizung zweier Backen gegen den Druck
einer Feder erfolgt.

Die Beklagte hat sich in der Vergangenheit
mit dem Angebot und Vertrieb bzw. der Vermie-
tung fertiger Messestande befaBt und sich dabei
eines Systems bedient, das sie immer nur als
Ganzes in fertigen Messenstdnden verwendet
hat. Nunmehr bietet die Beklagte ihr Aluminium-
Profilsystem auch als erweiterungsfahigen Bau-
satz an, wie sich aus dem als Anlage H 15 Uber-
reichten Prospekt ergibt.

Das System der Beklagten enthalt ein Zar-
genschloB, welches in der Funktionsweise mit
dem ZargenschloB der Klagerin Ubereinstimmt
und die oben beschriebenen Merkmale aufweist.
Die Ausgestaltung ergibt sich aus der nachfol-
gend wiedergegebenen Abbildung aus dem Pro-
spekt der Beklagten (Anlage H 15, Seite 11). Die
Beklagte weist insoweit auch auf die Kompatibili-
tat aufgrund der Ubereinstimmenden Dimensio-
nierung hin.

Die Kl&gerin ist der Ansicht, es handele sich
um einen wettbewerbsrechtlich unzuldssigen
identischen Nachbau.

Aus den Griinden: Die Klage ist unbegriin-
det. Der Kl&gerin hat keinen Anspruch aus § 1
UWG, weil die Beklagte die Zargenschlésser der
Klagerin nicht widerrechtlich nachgebaut hat.

Der grundséatzlich zuldssige Nachbau frem-
der, nicht unter Sonderrechtsschutz stehender
Erzeugnisse kann wettbewerbswidrig sein, wenn
die Erzeugnisse von wettbewerblicher Eigenart

sind und das Hinzutreten besonderer Umstande
den Nachbau unlauter erscheinen 1aBt (BGH
GRUR 1996, 210 - Vakuumpumpen; BGH GRUR
1995, 581 - Silberdistel).

Die Zargenschlésser der Beklagten weisen
nicht die fir den Wettbewerbsschutz erforderli-
che wettbewerbliche Eigenart auf.

Die wettbewerbliche Eigenart erfordert ein
Erzeugnis, dessen konkrete Ausgestaltung oder
bestimmte Merkmale geeignet sind, die interes-
sierten Verkehrskreise auf die betriebliche Her-
kunft oder Besonderheiten des Erzeugnisses
hinzuweisen. Bei technischen Erzeugnissen kon-
nen solche Leistungen wettbewerbliche Eigenart
beanspruchen, deren Merkmale nicht technisch
notwendig, sondern willklrlich wahlbar und aus-
tauschbar sind (BGH GRUR 1996, 210 - Vaku-
umpumpen; BGH GRUR 1995, 581 - Silberdi-
stel).

Die Merkmale, mit denen die Kl&gerin ihre
Zargenschlosser beschreibt sind technischer
Natur. Ein &sthetischer UberschuB ist nicht fest-
zustellen. Soweit man anstelle der Klemmbak-
kenldsung ein anderes technisches Prinzip ver-
wenden kodnnte - beispielsweise ein scherenghn-
liche Element wie in Anlage H 14 oder ein Wipp-
element wie in den Anlagen H 8 und H 13 oder
einen SchlieBhammer wie in Anlage H 9 - oder
einzelne in den Merkmalen beschriebene Ausge-
staltungen anders ausfiihren kdnnte - beispiels-
weise einen Bolzen statt eines Scharniers, eine
Rohrfeder oder sonstige Feder statt eines elasti-
schen Elements - mufB die Wahl unter mehreren
technischen L&sungsprinzipien fir die Mitbewer-
ber frei sein (BGHZ 50, 125 - Pulverbehélter).

Auf die Frage, ob gerade die gewahlte Kom-
bination der technischen Merkmale dem Stand
der Technik zu entnehmen ist, kommt es nicht
an. Allerdings ist das Lésungsprinzip den vorge-
legten Druckschriften zu entnehmen. Die DE-OS
29 06 281 (Anlage B 1) zeigt das Grundprinzip
der Klemmbackenlésung, wobei allerdings die
Backen nicht scharnierartig ineinandergreifen,
sondern auf einer Drehachse gelagert sind. Das
Klemmbackenprinzip liegt auch der DE-GM 85
12 227 (Anlage B 2) und der EP 0 080 556 (An-
lage B 3) zugrunde. Die FR-A-2 502 267 (Anlage
B 4) enthalt schlieBlich auch die Mdéglichkeit der
scharnierartigen Ausgestaltung. Da die Druck-
schriften allgemein zugénglich sind, kommt es fur
die Frage der Bekanntheit des L&sungsprinzips
auf den tatsachlichen Vertrieb dieser Schldsser
nicht an.

Weiterhin kann auch die wettbewerbliche Ei-
genart nicht aus der ganz konkreten Ausformung
und den Abmessungen hergeleitet werden, die
zudem auch nicht Gbernommen wurde. Andern-
falls ware jeder Gegenstand wettbewerblich ei-
genartig.

SchlieBlich fehlt es aber auch an besonderen
Umstanden, die den Nachbau wettbewerbswidrig
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erscheinen lassen kdnnten. So ist nicht anzu-
nehmen, daB es zu einer vermeidbaren Her-
kunftstduschung kommt. Aufgrund der Ausgestal-
tung des Schlosses werden die beteiligten Ver-
kehrskreise, bei denen es sich um Fachleute
handelt, die auch erkennen, daB die Ausgestal-
tung technische Funktion hat, nicht auf die Her-
kunft schlieBen. Darlber hinaus hat die Beklagte
auch die Ausgestaltung dort teilweise abgewan-
delt, wo die technischen Erfordernisse dies zulie-
Ben. So hat sie insbesondere im Scharnierbe-
reich die Backen in dieselbe Richtung gebogen.
Auch aus der Kompatibilitat 148t sich eine Wett-
bewerbswidrigkeit nicht herleiten. Sie entspricht
gerade dem MarktbedUrfnis bei technischen Pro-
dukten und ist auch fur einen Teil der anderen
Schldsser gegeben.

Auch unter dem Gesichtspunkt des unzulés-
sigen Einschiebens in eine fremde Serie handelt
die Beklagte nicht wettbewerbswidrig. Die
Klemmbausteine-I-Entscheidung des BGH
(GRUR 1964, 621) befaBte sich mit einer ganz
speziellen Fallgestaltung, bei der das Produkt
selbst einen Nachkaufbedarf weckte. Im Streitfall
handelt es sich aber lediglich um einen auf Er-
satz oder Ergdnzung angelegten Nachbau; dieser
ist grundséatzlich zulassig (BGH, GRUR 1996,
210 - Vakuumpumpen).

5. BURGERLICHES RECHT UND
VERFAHRENSRECHT

§ 242 BGB

Zur Frage, wann eine zwischen
Vollkaufleuten vereinbarte Vertragsstrafe als
unverhdaltnismaBig hoch herabzusetzen ist.

(Urteil vom 13. November 1997, 4 O 410/96 -
Medaktiv)

Sachverhalt: Die Kl&ger sind Inhaber der
am 3. Maérz 1994 angemeldeten und am 18.
Méarz 1996 eingetragenen Wort-/Bildmarke "me-
daktiv", die u.a. flr die Dienstleistungen Kran-
kengymnastik, Sportphysiotherapie und ambulan-
te Rehabilitation geschitzt ist.

Die Beklagte, die ebenfalls auf dem Gebiet
der ambulanten Rehabilitation tatig ist, firmierte
bisher als "Med-Aktiv GmbH". Nach Abmahnung
durch die Klager verpflichtete sie sich mit Schrei-
ben vom 26. April 1996, "ab dem 1. Juni 1996
jede weitere Verwendung der Bezeichnung MED-
AKTIV in der Firmenbezeichnung, in der Wer-
bung und auf den Geschéftspapieren zu unter-
lassen”. Fur jeden Fall der Zuwiderhandlung wur-
de eine Vertragsstrafe von 12.000,- DM verein-
bart.

Im Juli 1996 verdffentlichte der Zentralver-
band ambulanter Therapieeinrichtungen e.V. in
seinem "X. JOURNAL” die Anschriften der Reha-
bilitationszentren mit Stand zum 1. Juni 1996.
Darin ist unter Nr. ... die Beklagte mit ihrer alten
Firmierung "MED-AKTIV GmbH - Tagesklinik fiir
Pravention u. Amb. Rehabilitation” aufgefihrt.
Die Beklagte hatte Mitte Mai die Redaktion des
X.-Journals telefonisch tber die Firmenanderung
informiert und die zusténdige Sachbearbeiterin
hat erklart, die Anderung sei eingespeichert und
gehe in Ordnung.

Aus den Griinden: Die Klage ist begriindet.
Die Beklagte ist aufgrund der Vereinbarung vom
26. April 1996 zur Zahlung der Vertragsstrafe
verpflichtet, da sie gegen die Unterlassungsver-
pflichtung verstoBen hat.

Der VerstoB erfolgte schuldhaft. Die Beklag-
te war verpflichtet, sdmtliche Verdffentlichungen
ihrer frheren Firmierung ab dem 1. Juni 1996 zu
beenden und sicherzustellen, daB bei klnftigen
Publikationen keine Fehler unterlaufen. Zwar hat
die Beklagte den Zentralverband Mitte Mai tber
die Firmenanderung informiert, indes hat sie
nicht daflr Sorge getragen, daB die alte Firma ab
dem 1. Juni nicht mehr erschien. So hat sie ins-
besondere den Sachbearbeiter darauf nicht hin-
gewiesen, obwohl in Betracht kam, daB das Juli-
Heft des X.-Journals schon fir den Druck vorbe-
reitet war. Die Information Uber die Firmenande-
rung genugte - wie die Veroffentlichung zeigt -
nicht.

Eine Herabsetzung der Vertragsstrafe nach
kommt nicht in Betracht. Bei der Beklagten han-
delt es sich um einen Vollkaufmann, flir den eine
Herabsetzung nach § 343 BGB gemaB § 348
HGB ausscheidet. Nur ausnahmsweise kommt
eine Herabsetzung nach den Grundsatzen von
Treu und Glauben (§ 242 BGB) in Betracht. Eine
solche Ausnahme liegt indes nicht vor. Zwar ist
das Verschulden der Beklagten eher gering, den-
noch ist die Vertragsstrafe nicht als so unverhalt-
nismaBig hoch anzusehen, daB sie ausnahms-
weise herabzusetzen wéare. Die Publikation der
Adressenliste der Rehabilitationszentren im Ver-
bandsorgan erfolgt nur einmal im Jahr. Bei der
Veroéffentlichung handelt sich nicht nur um ein
einmaliges Erscheinen der alten Bezeichnung in
einem Journal, das nach Durchsicht weggelegt
wird, sondern um das Erscheinen in einem Jour-
nal, das als Nachschlagewerk zum Auffinden der
aufgenommenen Unternehmen benutzt werden
kann. Die interessierten Kreise werden ein Jahr
lang darauf zurtickgreifen. DaB in der Branche
viele Unternehmen &hnlichen anderen Namens
tatig sind und daB die Parteien raumlich-
geographisch weit voneinander entfernt liegen,
war bei Vereinbarung der Vertragsstrafe bekannt.
Eine Anderung der Umstande, die eine Herab-
setzung der zwischen Kaufleuten vereinbarten
Vertragsstrafe rechtfertigen wirde, liegt nicht vor.



