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1. PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- UND
ARBEITNEHMERERFINDERRECHT

§ 9 Satz 2 Nr. 2 PatG

Betrifft ein Patent die Verwendung einer
bekannten Sache zu einem bestimmten
Zweck, so erfaBt es nicht nur diejenigen
Handlungen, die unmittelbar die Anwendung
betreffen, sondern bereits solche, bei denen
der Stoff oder die Sache zu der betreffenden
Verwendung sinnféllig hergerichtet wird. Das
kann nicht nur durch eine besondere Gestal-
tung der Sache, sondern auch durch eine
beim Vertrieb gegebene Gebrauchsanleitung
geschehen (BGH, GRUR 1990, 505, 506 - Ge-
schlitzte Abdeckfolie; 1992, 305, 307 — Heli-
umeinspeisung). Als solche "Gebrauchs-
anleitung” kann gegebenenfalls schon die
Bezeichnung des Produkts in Lieferscheinen
und Rechnungen geniigen.

(Urteil vom 7. April 1998, 4 O 32/97 - Diahullen)

Sachverhalt: Die KI. ist eingetragene Inha-
berin des auch mit Wirkung flr die Bundesrepu-
blik Deutschland erteilten europdischen Patentes
0 228 536 (Klagepatent, Anlage K11, deutsche
Ubersetzung Anlage K11a), das die Verwendung
eines Behélters zur Aufnahme gerahmter Dias
und ein Verfahren zum automatischen Verpacken
der Dias in den Behalter betrifft; aus diesem
Schutzrecht nimmt sie die Bekl. auf Unterlas-
sung, Rechnungslegung und Feststellung ihrer
Verpflichtung zum Schadenersatz in Anspruch.
Die dem Klagepatent zugrundeliegende Anmel-
dung ist unter Inanspruchnahme italienischer
Prioritdten vom 11. November 1985 am 5. No-
vember 1996 angemeldet und am 15. Juli 1987
im Patentblatt veréffentlicht worden. Der Hinweis
auf die Patenterteilung ist am 24. November
1990 bekanntgemacht worden. In einem von
dritter Seite angestrengten Einspruchsverfahren
ist das Klagepatent in beschranktem Umfang

aufrecht erhalten worden. Die geanderte Patent-
schrift und der Hinweis auf die Einspruchsent-
scheidung der Technischen Beschwerdekammer
des Européischen Patentamtes vom 21. Sep-
tember 1995 (Anlage K 3) sind am 12. Méarz 1997
ver6ffentlicht worden. Der hier interessierende
Patentanspruch 1 des in der Verfahrenssprache
Englisch verfaBten Klagepatentes lautet in der
Fassung der Entscheidung der Technischen Be-
schwerdekammer des Europaischen Patentamtes
in deutscher Ubersetzung wie folgt:

"Verwendung eines Behélters, bestehend
aus einem Kkontinuierlichen Streifen (1) aus
transparentem Material, welcher langsgefaltet
und entlang Querlinien (3) verschweiBt ist, um
eine Vielzahl von Quertaschen (4) zu bilden, die
an einem Ende geschlossen und am anderen
Ende offen sind, wobei der Streifen (1) eine Viel-
zahl von Referenzmarken (6) aufweist, die durch
einen Abstand gleich dem Abstand zwischen den
Achsen benachbarter Quertaschen (4) voneinan-
der getrennt sind, als Behalter zur Aufnahme
montierter (im folgenden: gerahmter) Dias, wobei
jede Tasche angepaBt ist, um eine vorbestimmte
Vielzahl gerahmter Dias zu enthalten, und so
ausgebildet ist, daB die Dias in die Tasche durch
deren offenes Ende eingeflhrt werden und das
Einflihren eines Dias das vorher eingefiihrte Dia
in der Tasche vorwarts bewegt."

Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 der
Klagepatentschrift zeigt ein Ausflhrungsbeispiel
eines erfindungsgemaBen Streifens aus transpa-
rentem Material, bei dem eine Quertasche mit
drei gerahmten Dias gefdllt ist.

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

Entscheidung rechtskraftig ist.
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Die Bekl. stellt her und vertreibt Streifen aus
transparentem Material, die l&ngsgefaltet und
durch QuerlinienverschweiBungen eine Vielzahl
an einem Ende geschlossener und am anderen
Ende offener Quertaschen aufweisen und mit
Referenzmarken versehen sind, deren Abstand
demjenigen zwischen den Achsen benachbarter
Quertaschen entspricht. Diese Streiten hat die
Bekl. in ihrem Lieferschein gem&B Anlage K 8
und in ihrer Rechnung gem&aB Anlage K 9 an die
Abnehmerin A. GmbH in Mdnchen als "Eintasch-
material fir gerahmte Dias" bezeichnet.

Die Kl. ist der Auffassung, die Bekl. habe
durch diesen Hinweis dem Abnehmer nahege-
legt, die ihm gelieferte Vorrichtung in der fur sie
in Anspruch 1 des Klagepatentes geschitzten Art
und Weise zu verwenden und hierdurch das Kla-
gepatent unmittelbar, zumindest aber mittelbar
verletzt.

Die Bekl. stellt eine Verletzung des Klagepa-
tentes in Abrede und tragt vor: Sie selbst ver-
wende das angegriffene Behéltermaterial nicht
im Rahmen des Patentanspruches 1 und richte
es auch nicht zur geschitzten Verwendung sinn-
fallig her, sondern fertige es so, daB es auch fir
andere Zwecke verwendbar sei. Sie liefere das
angegriffene Material auch ohne jeglichen Hin-
weis auf die patentgeschitzte Verwendung. Die
Bezeichnung als "Eintaschmaterial fir gerahmte
Dias" leite den Abnehmer nicht zu einer entspre-
chenden Verwendung an, denn der Behélter kdn-
ne auch zur Aufnahme gerahmter Dias benutzt
werden, ohne Anspruch 1 verwirklichen zu mus-
sen.

Aus den Griinden: Die Klage ist im wesent-
lichen begrindet. Die Bekl. ist der Kl. zur Unter-
lassung, zur Rechnungslegung und zum Scha-
denersatz verpflichtet. Die Bekl. verletzt das
Klagepatent unmittelbar, indem sie Behélterstrei-
fen der angegriffenen Art als Eintaschmaterial far
gerahmte Dias liefert oder anbietet. Unbegrindet
ist die Klage dagegen, soweit sie sich auch ge-
gen das Herstellen und Einfihren des angegriffe-
nen Eintaschmaterials richtet.

I. Das Klagepatent betrifft u.a. die Verwen-
dung eines streifenférmigen mit Quertaschen
versehenen Behdlters zur Aufnahme gerahmter
Diapositive. Nach den einleitenden Ausfihrungen
der Klagepatentschrift verpacken Fotolaboratori-
en die von ihnen aus einem fotografischen Film
entwickelten und gerahmten Dias nach dem
Stand der Technik entweder in eine Schachtel
oder in eine faltbare mit Taschen versehene
Sichthllle und versenden sie so verpackt in ei-
nem Entwicklungsumschlag an das einsendende
Geschéft zurlck.

Der Einsatz von Schachtelbehéltern ist mit
mehreren Nachteilen verbunden. Ihre GréBe
erschwert das Einfihren in den konventionellen
Entwicklungsumschlag, GréBe und Gewicht be-
einflussen Transport und Lagerungskosten, fur

jeden Film mufB unabhéangig von der Anzahl der
erhaltenen Bilder eine separate Schachtel be-
nutzt werden, und das VerschlieBen des verpack-
ten Behélters ist arbeitsaufwendig. Der Inhaber
der Bilder kann die so verpackten Dias nicht in
Ringordnern aufbewahren und muB sie zum Be-
trachten einzeln aus dem Schachtelbehélter ent-
nehmen.

Diese Nachteile lassen sich vermeiden,
wenn man faltbare Sichthillen mit einzelnen
Quertaschen versieht, die an einem Ende ge-
schlossen und am anderen Ende offen sind, wie
sie entsprechend der deutschen Offenlegungs-
schrift 30 00 068 (Anlage W 1) zum Verpacken
aus mehreren Bildern bestehender Negativstrei-
fen verwendet werden. Die Quertaschen kdnnen
durch QuerschweiBungen gebildet werden.

Aus der schweizerischen Patentschrift 631
405 (Anlage W 3) ist es bekannt, auch gerahmte
Dias in Taschen eines faltbaren Sichthullenbehal-
ters zu verpacken, jedoch kann jede Tasche nur
ein einziges Dia aufnehmen, so daB jedes Dia
einzeln verpackt werden muB. Das verursacht
auch beim automatischen Verpacken einen ver-
héaltnismaBig groBen Zeitaufwand.

Die Aufgabe (das technische Problem) der
Erfindung besteht darin, das automatische Ver-
packen gerahmter Dias zu beschleunigen.

Zur Loésung dieser Aufgabe schldgt Anspruch
1 des Klagepatentes folgende MaBnahmen vor:

1. Verwendung eines Behalters, bestehend
aus einem kontinuierlichen Streifen aus transpa-
rentem Material, der

a) langsgefaltet und

b) entlang Querlinien verschweiBt ist,

2. um eine Vielzahl von Quertaschen zu bil-
den, die an einem Ende geschlossen und am
anderen Ende offen sind, wobei

3. der Streifen eine Vielzahl von Referenz-
marken aufweist, die durch einen Abstand gleich
dem Abstand zwischen den Achsen benachbarter
Quertaschen voneinander getrennt sind,

4. als Behélter zur Aufnahme gerahmter Di-
as.

5. Jede Tasche ist so bemessen, daB sie
eine vorbestimmte Vielzahl gerahmter Dias auf-
nehmen kann und

6. so ausgebildet, daB die Dias in die Ta-
sche durch deren offenes Ende eingefligt werden
und das Einfihren eines Dias das vorher einge-
fuhrte Dia in der Tasche vorwarts bewegt.

Die vorbeschriebene Verwendung des mit
den vorstehenden Merkmalen versehenen Sicht-
hullenbehalters hat nach den weiteren Ausfiih-
rungen der Patentbeschreibung mehrere Vorteile:
Seine geringe GesamtgrdBe erleichtert das Auf-
bewahren und die Unterbringung in einem kon-
ventionellen Entwicklungsumschlag, und es wird
nur ein Streifenabschnitt bendtigt, der proportio-
nal zur Anzahl der zu verpackenden Dias ist.
Darlber hinaus kénnen die Dias ohne Entnahme



Entscheidungen 1998, Heft 3 53

aus dem Behalter direkt betrachtet werden, las-
sen sich in einen Ringordner einordnen und sind
vor Fingerabdriicken und Staub geschiitzt. Ne-
ben diesen gegenliber dem Einsatz eines kon-
ventionellen Schachtelbehlters entstehenden
Vorteilen erlaubt die erfindungsgeméBe Verwen-
dung einer entsprechend ausgestalteten Sichthil-
le, mehrere Dias in eine Tasche zu geben. Das
beschleunigt das automatische Verpacken, weil
nicht mehr jedes Dia einzeln in eine gesonderte
Tasche geflllt zu werden braucht. Die Referenz-
marken gestatten bei maschineller Verpackung
ein korrektes schrittweises Zufiihren des Sicht-
hillenstreifens und eine Synchronisation mit
anderen Verpackungsarbeitsgangen.

Der als Verwendungsanspruch formulierte
Patentanspruch 1 gehoért in die Kategorie der
Verfahrensanspriiche. Die Kategorie eines Ver-
wendungsanspruches ist unter Beachtung von
Inhalt und Beschreibung der Patentschrift sowie
Aufgabe und Lésung zu ermitteln. In aller Regel
schitzt die im Patentanspruch beschriebene
Verwendung ein Verfahren, bei dem ein Stoff zur
Erreichung eines Zustandes oder Erzeugnisses
eingesetzt wird (BGH, GRUR 1982, 162, 163 -
Zahnpasta; 1990, 508, 510 - Spreizdiibel). So
liegt es auch im Streitfall. Die vorstehenden Er-
l[Auterungen zur geschutzten Erfindung zeigen,
daB Anspruch 1 ein Verfahren schitzt, bei dem in
einem Sichthdillenbehélter mit den Merkmalen 1 -
3 und 5 gerahmte Dias eingesetzt werden (Merk-
mal 4), wobei die Einflhrung der Dias in die Ta-
schen des Behélters nach MaBgabe des Merk-
mals 6 erfolgt. Hierbei kann man wie im Ausfih-
rungsbeispiel des Klagepatentes (Figur 2) be-
schrieben, die Dias einzeln und nacheinander in
die Tasche des Behalters einflllen, wobei jedes
Dia nur in den vorderen Bereich der Tasche ein-
geschoben und durch das nachfolgende Dia aus
dieser Position verdrangt und weiter in die Ta-
sche hineingeschoben wird. Es ist allerdings nicht
erforderlich, daB das vorausgegangene Dia nur
bis an das vordere Ende der Tasche gebracht
wird und den gesamten Weg bis zu seiner End-
position der Tasche vom nachfolgenden Dia ge-
schoben wird. Das Merkmal 6 ist auch dann er-
fallt, wenn das Dia zwar weiter in die Tasche
hineingeschoben wird, aber seine Endposition
noch nicht besténdig erreicht hat und deshalb das
nachfolgende Dia das vorausgegangene nur
noch die verbleibende Restentfernung bis in die
endgultige Position vorschieben muB. Ebenso ist
es mdoglich, die vorgesehene Anzahl Dias gleich-
zeitig und ohne Abstand zwischen ihnen in die
Tasche einzuflihren, wobei das hintere Dia die
weiter vor ihm liegenden dann vor sich her-
schiebt, bis sie ihre Endposition der Tasche er-
reicht haben.

Entgegen der Auffassung der Bekl. beruht
die Erfindung nicht nur auf dem vorstehend be-
schriebenen Merkmal 6, sondern auch in der

Verwendung eines mehrere Dias in einer Tasche
fassenden Behélters entsprechend Merkmal 4 zur
Aufnahme gerahmter Dias. Denn wie eingangs
ausgeflihrt verwendete man im Stand der Tech-
nik nur Behalter, bei denen jede Tasche nur je-
weils ein Dia aufnehmen konnte. Entsprechendes
geht auch aus den von der Bekl. zitierten Ausfih-
rungen der Technischen Beschwerdekammer in
ihrer Einspruchsentscheidung vom 21. Septem-
ber 1995 hervor. Die Technische Beschwerde-
kammer hat einen erfinderischen Schritt gerade
auch in der MaBnahme gesehen, einen bisher
nur fir ungerahmte Filmabschnitte verwendeten
Behalter mit zur Aufnahme mehrerer Bilder ge-
eigneten Taschen zur Verpackung gerahmter
Diapositive einzusetzen. Dementsprechend be-
faBt sich dort als D 10 zitierte und von der Bekl.
als Anlage W 5 zu den Gerichtsakten gereichte
Druckschrift mit der Verpackung von Negativ-
streifen ohne Rahmen, und auf der linken Abbil-
dung sind die in den Behélter zu verpackenden
Gegensténde mit "Color-Negative, bezeichnet.

II. Die Bekl. verletzt Anspruch 1 des Klage-
patentes unmittelbar. Das von ihr hergestellte
und in den Verkehr gebrachte Eintaschmaterial
weist unstreitig die Merkmale 1 - 3 der vorste-
henden Merkmalsgliederung auf, und Merkmal 5
ist jedenfalls insoweit verwirklicht, als jede Ta-
sche eine vorbestimmte Vielzahl an Dias auf-
nehmen kann; dem angegriffenen Material als
solchem fehlt allerdings der Bezug zu gerahmten
Dias. Gleichwohl verletzt die Bekl. unmittelbar
den Patentanspruch 1, auch wenn sie selbst kei-
ne gerahmten Dias entsprechend den Vorgaben
des Merkmals 6 in die Quertaschen des Behal-
ters einflhrt. Betrifft ein Patent wie hier das Kla-
gepatent die Verwendung einer bekannten Sache
zu einem bestimmten Zweck, so erfaBt es nicht
nur diejenigen Handlungen, die unmittelbar die
Anwendung betreffen, sondern bereits solche, bei
denen der Stoff oder die Sache zu der betreffen-
den Verwendung sinnfallig hergerichtet wird. Das
kann nicht nur durch eine besondere Gestaltung
der Sache, sondern auch durch eine beim Ver-
trieb gegebene Gebrauchsanleitung geschehen
(BGH, GRUR 1990, 505, 506 - Geschlitzte Ab-
deckfolie; 1992, 305, 307 - Heliumeinspeisung).
Eine solche "Gebrauchsanleitung, hat die Bekl.
ihrem Abnehmer "A." auch an die Hand gegeben,
indem sie in den als Anlagen K 8 und K 9 vorge-
legten Lieferscheinen und Rechnungen die gelie-
ferte und berechnete Ware als Eintaschmaterial
fur gerahmte Dias bezeichnet hat. Ausdricklich
ist damit zwar nur das Merkmal 4 und nicht das
Merkmal 6 erwéhnt. Bei einer Verwendung des
angegriffenen Sichttaschenstreifens fiir gerahmte
Dias dréngt es sich jedoch geradezu auf, daB der
Abnehmer beim Beflullen der mehrere Bilder
fassenden Taschen nach MaBgabe des Merk-
mals 6 verfahren wird. Wie im vorstehenden
Abschnitt 1 ausgefihrt, ware dieses Merkmal nur
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dann nicht verwirklicht, wenn jedes Dia einzeln
bis zu seiner Endposition in die Tasche einge-
schoben wird, bevor das nachste folgt. Sobald
das vorausgegangene Dia vom nachfolgenden
noch ein Stlick einwarts geschoben werden muB,
bevor es in seine Endposition gelangt, ist das
Merkmal erflllt. Die Dias einzeln und jeweils bis
in ihre Endposition in die Tasche einzubringen ist
jedoch umstandlich, weil dazu besondere Vor-
richtungen erforderlich sind, die jedes einzelne
Dia nur soweit in die Tasche hinein schieben, wie
diese noch Platz aufweist, wahrend das bei einer
Verfahrensweise entsprechend Merkmal 6 nicht
erforderlich ist. Das ist jedoch umsténdlich. DaR
einzelne Fotolabors tatséachlich diese umstandli-
che Verfahrensweise praktizieren, andert nichts
daran, daB es im Regelfall fir die Abnehmer
naheliegt, das wesentlich einfachere und schnel-
lere Verfahren gemaB Merkmal 6 zu benutzen.

Ill. Unbegriindet ist die Klage lediglich, so-
weit sie sich auch dagegen richtet, daB3 die Bekl.
die angegriffenen Sichthillen herstellt oder ein-
fihrt. Die Sichthillen selbst sind auch patentfrei
zu verwenden, namlich zur Verpackung von Ne-
gativstreifen. Die sinnféllige Herrichtung zur Aus-
tbung des geschutzten Verfahrens erfolgt viel-
mehr erst durch den Hinweis auf dem Liefer-
schein oder in der Rechnung auf die Verwendung
als Eintaschmaterial fir gerahmte Dias. Dann
aber ist es auch nicht zu beanstanden, dafB3 die
Bekl. die angegriffene Folie herstellt oder ein-
fUhrt.

§ 9 Satz 2 Nr. 1 PatG

In der Aushindigung und Uberlassung
eines funktionsfdhigen Musters des ge-
schiitzten Erzeugnisses an einen Dritten zur
Absatzwerbung liegt ein patentverletzendes
Inverkehrbringen.

(Urteil vom 7. Mai 1998, 4 O 211/96 - Lenkrolle)

Aus den Griinden: Die Bekl. hat die paten-
tierte Erfindung entgegen §9 Patentgesetz
(PatG) unbefugt benutzt, n@mlich ohne Erlaubnis
der Klagerin in der Bundesrepublik Deutschland
in den Verkehr gebracht und zu diesem Zwecke
in die Bundesrepublik Deutschland eingefihrt.

Die Bekl. hat die als Anlage K 7 Uberreicht
Lenkrolle unstreitig im Frihjahr 1996 einem po-
tentiellen Abnehmer, namlich der Firma A. in B.,
Ubersandt. Hierin liegt ein tatbestandsmaBiges
Inverkehrbringen sowie Einflhren zu diesem
Zwecke. DaB lediglich ein Muster tbersandt wur-
de, steht dem nicht entgegen. Ebenso wie die
bloBe Mustervorlage (ohne Aushéndigung des
Musters) zur Absatzwerbung ein Gebrauchen des
geschitzten Erzeugnisses ist, sofern das Muster -

wie hier - alle Eigenschaften des geschitzten
Erzeugnisses aufweist (val. Ben-
kard/Bruchhausen, Patentge-
setz/Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, §9
PatG_Rdnr. 43), liegt auch in der Aushandigung
und Uberlassung eines Musters an einen Dritten
zur Absatzwerbung ein Inverkehrbringen des
geschiitzten Erzeugnisses. Soweit nach Bruch-
hausen (in Benkard, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 43)
"die Verwendung von Mustern" kein Inverkehr-
bringen im Sinne des § 9 PatG darstellen soll,
sind hiermit offenbar solche Félle gemeint, in
denen die Musterverwendung nicht mit einer
Absatzwerbung verbunden ist, insbesondere
keine Ubergabe des Musters an Dritte zur Ab-
satzwerbung erfolgt. Denn auch nach Bruchhau-
sen (Benkard, a.a.0., § 9 PatG Rdnr. 45) stellt
die Mustervorlage zur Absatzwerbung ein Ge-
brauchen des geschitzten Erzeugnisses dar,
sofern das Muster alle Eigenschaften des ge-
schitzten Erzeugnisses hat. Wird das Muster
zudem zur Absatzwerbung Ubergeben, liegt hierin
ein Inverkehrbringen des geschitzten Erzeugnis-
ses.

Dem steht im Ubrigen auch nicht die von der
Bekl. im Verhandlungstermin angesprochene,
von Bruchhausen zitierte Entscheidung des
Reichsgerichts vom 25. Oktober 1911 (RGZ 77,
248) entgegen. Vielmehr hat das Reichsgericht in
dieser Entscheidung gerade ausgefiihrt, daB das
Inverkehrbringen eines nach einem patentierten
Verfahren hergestellten Erzeugnisses jede Hand-
lung ist, die eine gewerbsmaBige Benutzung des
Erzeugnisses im Inland ermdglicht oder selbst
schon darstellt. Es gentige, so das Reichsgericht,
jede bestimmungsgeméBe gewerbsmaBige Ver-
wendung und deshalb auch eine solche, die zum
Zwecke habe, dem Absatz der mit dem patentier-
ten Verfahren zu erzeugenden Fabrikate zu die-
nen; auch wer Muster oder Proben eines Fabri-
kats vorlege und aushéndige oder auch nur vor-
lege, um Kaufer zu finden, verwende die Muster
oder Proben gewerbsmaBig und begehe, wenn
die Muster oder Proben selbst Erzeugnisse des
patentierten Verfahrens seien, eine Handlung, die
ihm im Inland verboten sei.

Ob in der Ubersendung der Lenkrolle gemaB
Anlage K 7, jedenfalls in Verbindung mit dem
Schreiben vom 16. Marz 1996 gemaB Anlage K
8, auch ein tatbestandsmaBiges Anbieten derar-
tiger Lenkrollen zu sehen ist, kann dahinstehen,
weil jedenfalls ein Inverkehrbringen und Einflh-
ren zu diesem Zwecke vorliegt.

§ 242 BGB

Der Vergiitungsanspruch des Arbeitneh-
mers fiir eine vom Arbeitgeber in Anspruch
genommene Diensterfindung kann verwirkt
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sein, wenn der aus dem Arbeitsverhaltnis
ausgeschiedene Arbeitnehmer nach einem
endgiiltig ablehnenden Bescheid des Arbeit-
gebers den Anspruch mehr als zehn Jahre
nicht weiterverfolgt.

(Urteil vom 7. April 1998, 4 O 398/96 - Verwir-
kung der Arbeitnehmererfindervergitung)

Sachverhalt: Der Klager verlangt von der
Bekl. Zahlung einer angemessenen Arbeitneh-
mererfinderverglitung. Er war in den Jahren 1969
bis 1980 als Arbeitnehmer mit der Dienstbe-
zeichnung ,Oberingenieur, bei der Bekl. beschaf-
tigt, die seinerzeit die Firma ,A. B. Dampfkessel-
und Maschinenbau, fihrte. Sein Aufgabenbereich
bestand in der Leitung einer Arbeitsgruppe, die
sich mit der Projektierung und Entwicklung von
Abhitzekesseln und Sonderkesseln befafte.
Nach dem Ausscheiden des Kl&gers Ubertrug die
Bekl. mit Vertrag mit 5. November 1986 wesent-
liche Teile ihres Anlagevermdgens auf die B.
Aktiengesellschaft, die bis Mai 1986 als GmbH
bestand und deren Gesellschafter die Bekl. und
deren Inhaberin, die A. B.-Stiftung, waren. Die
Bekl. fuhrt seither ihre aus dem Passivrubrum
dieses Urteils ersichtliche Firma A. B. Holding.

Wéhrend seiner Téatigkeit bei der Bekl.
machte der Kl&ger nach seinem Vorbringen eine
Reihe von Erfindungen bzw. wirkte daran mit, die
er in einer der Klageschrift beigefligten Liste
zusammengestellt und bezlglich derer er als
Anlagen K 1 bis K 15 weitere Unterlagen vorge-
legt hat. Die Bekl. meldete diese Erfindungen
zum Teil als Patent und zum Teil als Ge-
brauchsmuster an. Teilweise fuhrten sie zu ent-
sprechenden Schutzrechten, teilweise wurde der
nachgesuchte Patentschutz versagt, kein Pri-
fungsantrag gestellt oder auf die Anmeldung
verzichtet. Einige der entstandenen Schutzrechte
erloschen vorzeitig durch Nichtzahlung der Jah-
resgebihr.

AnlaBlich seines bevorstehenden Ausschei-
dens meldete der Klager Anspriiche auf Erfinder-
vergitung an, die die Bekl. in ihrem Schreiben
vom 29. September 1980 (Anlage B 1, Nr. 9) mit
der Begrindung zurlickwies, selbst bei groBzigi-
ger Anwendung der Richtlinien flr die Vergitung
von Arbeitnehmererfindungen ergebe sich nur
eine bescheidene Vergitungsmaéglichkeit, welche
zurtckzufthren sei auf einen sehr geringen Er-
findungswert und einen sehr geringen Anteilsfak-
tor infolge der dienstlichen Stellung des Klagers.
Durch die Préamien, die der Klager zuséatzlich zu
seinem vertraglichen Arbeitseinkommen bezogen
habe, seien seine Erfindervergitungsanspriche
angemessen abgegolten. Diesen Standpunkt
nahm die Bekl. auch in der sich anschlieBenden
Korrespondenz ein; auf die endgliltige Ablehnung
der Bekl. mit Schreiben vom 4. Februar 1981
(Anlage B 5) reagierte der Klager nicht mehr,

sondern erhob erst wieder mit Schreiben vom 25.
Mérz 1996 (Anlage K 16) Anspriche auf Erfin-
dervergitung, die er in diesem Rechtsstreit nun-
mehr gerichtlich geltend macht. Wahrend er in
der Klageschrift eine Arbeitnehmererfindervergu-
tung von 1.000.000,-- DM errechnete, von der er
entsprechend dem von ihm geltend gemachten
Miterfinderanteil von 1/3 233.333,-- DM bean-
spruchte, beziffert er in seinem Schriftsatz vom
4. Juli 1997 seine Anspriche auf Erfindervergu-
tung auf 98.013,50 DM fir von der Bekl. angeb-
lich benutzte Erfindungen und weitere 17.500,--
DM flr unbenutzte Erfindungen.

Die Bekl. hélt die gegen sie erhobenen An-
spriiche far unbegriindet und trégt vor: DaB der
Klager in einigen Schutzrechtsanmeldungen als
Miterfinder angegeben sei, besage nicht, daB3 er
hierzu tatsachlich einen erfinderischen Beitrag
geleistet habe. Wahrend der Tatigkeit des Kl&-
gers seien alle anstehenden Projekte und die von
Kunden vorgegebenen Aufgabenstellungen im
Team durch mehrere Mitarbeiter bearbeitet wor-
den. An allen Aufgabenstellungen und Entwick-
lungen sei der damalige Chefingenieur Glinter C.
maBgeblich beteiligt gewesen. Bei Patent-
und/oder Gebrauchsanmeldungen seien - soweit
Uberhaupt - die im Team arbeitenden Ingenieure
als Erfinder benannt worden, um deren persénli-
ches Image im Markt und bei den Kunden zu
starken; auf die Angabe seiner eigenen Person
habe Gunter C. verzichtet. Im Ubrigen seien die
vom Klager erhobenen und auch unzutreffend
berechneten Anspriiche verwirkt, nachdem der
Klager auf ihre - der Bekl. - endgultige Ablehnung
hin 15 Jahre lang geschwiegen habe.

Aus den Griinden: Die Klage ist unbegriin-
det. Etwaige Anspriche des Klagers auf Erfin-
dervergutung sind verwirkt, so dafB ihre Geltend-
machung nach § 242 des Birgerlichen Gesetz-
buches (BGB) gegen Treu und Glauben verstdBt.

Ein Arbeitnehmer verwirkt seinen Vergu-
tungsanspruch, wenn er lange Zeit mit seinem
Anspruch nicht hervortritt (Zeitmoment) und der
Arbeitgeber dem Verhalten des Arbeitnehmers
entnehmen konnte, der Anspruch werde nicht
mehr geltend gemacht, und er sich bei versténdi-
ger Wirdigung aller Umsténde des Einzelfalls in
seinen Vermogensentscheidungen darauf einrich-
ten durfte und sich auch darauf eingerichtet hat
(Umstandsmoment, vgl. BGH GRUR 1977, 784,
785 - Blitzlichtgerate; Bartenbach/Volz, Gesetz
Uber Arbeitnehmererfindungen, 3. Aufl., § 9 Rdnr.
46; Kaube in: Reimer/Schade/Schippel, Das
Recht der Arbeitnehmererfindung, 6. Aufl., § 9
ArbEG, Rdnr. 30). Beide Voraussetzungen sind
im Streitfall erfillt.

1. Der Klager hat, nachdem die Bekl. durch
ihr Schreiben vom 4. Februar 1981 (Anlage B 5)
die in der vorausgegangenen Korrespondenz
geltend gemachten Anspriche auf Arbeitneh-
mererfindervergitung endgultig zurickgewiesen
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hatte, 15 Jahre lang gewartet und ist erst mit
seinem als Anlage K 16 vorgelegten an die B.
Industriekessel GmbH gerichteten Schreiben
vom 25. Marz 1996 wieder auf seine Vergu-
tungsanspriiche zurlickgekommen. Diese Zeit-
spanne liegt deutlich Uber dem Zeitraum von 10
Jahren nach Aufnahme der Benutzung und 4 %
Jahren nach Ablauf des Schutzrechtes, den die
Rechtsprechung als Zeitablauf hat ausreichen
lassen (BGH, a.a.0.).

2. Die Bekl. durfte nach Ablauf dieser langen
Zeitspanne auch darauf vertrauen, der Kléger
werde nunmehr keine Erfindervergitungsanspri-
che mehr erheben. In der Zeit nach dem 4. Fe-
bruar 1981, als der Klager auf das endglltig ab-
lehnende Schreiben der Bekl. hatte reagieren
mussen, war er nicht mehr Arbeitnehmer der
Bekl.; da das Arbeitsverhaltnis bereits beendet
war, konnte es durch eine Geltendmachung von
Erfindervergitungsanspriichen auch nicht mehr
belastet werden, so daB kein Grund mehr be-
steht, mit der Annahme einer Verwirkung zuriick-
haltend zu verfahren (vgl. hierzu Barten-
bach/Volz, a.a.0. Rdnr. 47; 2 ff.; Kaube, a.a.O.
Rdnr. 30 am Ende m.w.N.). DaB der Arbeitneh-
mer, der wahrend seines Arbeitsverhéltnisses zu
erkennen gegeben hat, fir seine Erfindung die
ihm gesetzlich zustehende Vergitung in An-
spruch nehmen zu wollen, diese nach seinem
Ausscheiden aus den Diensten des Arbeitgebers
in absehbarer Zeit geltend machen muB, ergibt
sich auch aus § 23 ArbEG. Nach dieser Bestim-
mung kénnen sich nach dem Ausscheiden des
Arbeitnehmers beide Parteien des Arbeitsvertra-
ges auf die Unbilligkeit einer vom Arbeitgeber
festgesetzten Vergltung nur berufen, wenn die
Unbilligkeit spéatestens bis zum Ablauf von 6
Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhaltnis-
ses geltend gemacht wird.

Ohne Erfolg bleibt auch der Hinweis des Kia-
gers, er habe im Falle einer Geltendmachung
von Erfindervergltungsansprichen befiirchten
mussen, die Bekl. werde ihre Betriebsrentenzu-
sage widerrufen. Wie der Klager auf der letzten
Seite seines Schriftsatzes vom 19. Januar 1998
(Bl. 59 d.A.) vortragt, hat die Bekl. ihm zwar den
Verlust seiner Betriebsrente in einem Gesprach
am 1. August 1997 fur den Fall angedroht, dafi
der Kl&ger seine Klage auf Zahlung einer ange-
messenen Arbeitnehmererfindervergitung nicht
zuricknehme. Gleichwohl hat der Klager das
nicht zum AnlaB genommen, den Rechtsstreit
nicht mehr weiter zu betreiben.

Dem Kl&ger war es auch nicht deshalb un-
zumutbar, seine Anspriiche zu einem friheren
Zeitpunkt geltend zu machen, weil seine finanzi-
elle Lage schlecht war, nachdem er nach seinem
Ausscheiden aus den Diensten der Bekl. mit ihr
einen kostenintensiven Streit um von ihm ver-
breitete Werbeprospekte gefiihrt hat. Das hatte
den Klager nicht gehindert, wegen seiner An-

spriiche zundchst die nach § 29 Abs. 1 ArbEG
beim Deutschen Patentamt errichtete Schieds-
stelle nach dem Gesetz Uber Arbeitnehmererfin-
dungen wegen seiner Vergitungsanspriche an-
zurufen, in deren Verfahren nach § 36 ArbEG
keine Geblhren oder Auslagen erhoben werden.
Ebenso hatte er die Mdglichkeit, fir die gerichtli-
che Geltendmachung seiner Erfindervergitungs-
anspriche ProzeBkostenhilfe zu beantragen.

Fehl geht auch der Hinweis des Klagers, aus
seinem Schweigen dirften Rechtsnachteile ge-
gen ihn nicht hergeleitet werden, weil Schweigen
keine Rechtswirkungen entfalte und sein Schwei-
gen auf das Schreiben der Bekl. vom 4. Februar
1981 demgemaB keine Zustimmung zum Ver-
zicht auf eine Arbeitnehmererfindervergitung
enthalte. Zwar hat das Schweigen keine Rechts-
wirkung, wenn es darum geht, ob daraus die Ab-
gabe einer Willenserklarung abgeleitet werden
kann, und auch das gilt nicht fur stillschweigend
abgegebene Willenserklarungen, bei denen aus
einem bestimmten Verhalten einer Person die
Abgabe einer Willenserklarung geschlossen wird,
auch wenn sie geschwiegen hat. Im Streitfall hat
die Bekl. in ihrem Schreiben vom 4. Februar
1981 (Anlage B 5) jedoch vom Kl&ger keinen
Verzicht auf seine Erfindervergltungsanspriche
verlangt, sondern ihm ihre Auffassung dargelegt,
aus welchen Grinden sie solche Anspriche flr
nicht gegeben halt. Daraufhin hatte der Klager
seine Anspriiche weiterverfolgen missen. Durch
sein Zuwarten Uber einen Zeitraum von 15 Jah-
ren hat er statt dessen zu erkennen gegeben, er
werde sein Recht nicht weiter verfolgen, zumal
der Klager im hier fraglichen Zeitraum hinsicht-
lich seiner Betriebsrentenanspriche mit der Bekl.
korrespondiert hat, ohne auf seine Erfindervergu-
tungsanspriiche zuriickzukommen.

Es kommt hinzu, daB der Klager durch sein
Zuwarten in Kauf genommen hat, daB3 Unterlagen
Uber die unter Benutzung der Erfindungen erziel-
ten Umséatze nicht mehr vorliegen und deshalb
der Betrag der dem Klager mdglicherweise zu-
stehenden Vergitung nicht mehr berechnet wer-
den kann; auch haben sich durch den Zeitablauf
die Mdglichkeiten des Arbeitgebers verringert,
die Erfindereigenschaft, den Anteil neben ande-
ren Miterfindern oder das AusmaB des betriebli-
chen Anteils am Zustandekommen der Erfindung
einwandfrei ermitteln zu kénnen (vgl. Barten-
bach/Volz, a.a.0., Rdnr. 48). Davon, daf3 derarti-
ge Umstadnde auch im Streitfall vorliegen, geht
der Klager selbst aus, denn in seinem Schreiben
vom 25. Méarz 1996 (Anlage K 16) schléagt er der
Bekl. eine Pauschalabfindung vor mit der Be-
grindung, eine detaillierte und exakte Berech-
nung des Vergltungsanspruches sei nach so
vielen Jahren schwierig. Dementsprechend hat er
auch im Rechtsstreit das Vorbringen der Bekl.
nicht widerlegt, fur die Berechnung der Vergu-
tung benétigte Unterlagen seien nicht mehr vor-
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handen. Aus dem Umstand, dafB die Bekl. die fir
die Vergitungsberechnung erforderlichen Unter-
lagen nicht mehr besitzt, wahrend sie andere
Unterlagen noch aufbewahrt, die fir etwaige
Anspriiche des Kl&gers aus der betrieblichen
Altersversorgung der Bekl. von Bedeutung sind,
ist erkennbar, daB die Bekl. sich auch darauf
verlassen hat, der Klager werde keine Erfinder-
vergutungsanspriche mehr geltend machen und
entsprechende Dispositionen getroffen hat.

3. Die vorstehenden Ausfiihrungen gelten
nicht nur fur die Anspriiche aus etwaigen Benut-
zungen der Erfindungen wéhrend der Beschéfti-
gungszeit des Klagers, sondern betreffen auch
Anspriiche aus nach dem Ausscheiden des Kl&-
gers aus den Diensten der Bekl. getatigten Um-
satzen. Hier liegt der Zeitraum von der Entste-
hung des Anspruches bis zu seiner Geltendma-
chung allerdings noch nicht so lange zurtick wie
bei den wahrend seiner Beschaftigungszeit be-
reits entstandenen mdglichen Anspriichen. So-
weit diese vor dem Jahre 1990 entstanden sind,
reicht der seither verstrichene Zeitraum indessen
ebenfalls aus, um eine Verwirkung annehmen zu
kdnnen. Soweit die Anspriiche aus erst bis zum
Jahre 1992 getatigten Umsatzen abgeleitet wer-
den, hat der Klager bis zum 25. Marz 1996 eben-
falls nichts zu ihrer Durchsetzung unternommen,
was bei der Bekl. den Eindruck hervorrufen muB-
te, der Klager werde wegen derartiger Anspriiche
ebensowenig an sie herantreten wie wegen sol-
cher aus langer zuriickliegenden Umsétzen.

2. KENNZEICHENRECHT

§ 12 BGB

1. Eine unterscheidungskraftige Buch-
stabenfolge ist jedenfalls seit dem 1. Januar
1995 ohne Nachweis von Verkehrsgeltung
auch dann als Name oder Unternehmens-
kennzeichen schutzfahig, wenn sie nicht als
Wort aussprechbar ist.

2. Die Verwendung einer Bezeichnung als
kennzeichenrechtlich pragender Bestandteil
einer Internetadresse (Doméane) kann nicht
nur fremde Namens- oder Kennzeichenrechte
verletzen, sondern auch eigene Namens- oder
Kennzeichenrechte begriinden.

(Urteil vom 18. Juni 1998, 4 O 160/98 - JPNW)

Sachverhalt: Die Parteien streiten um die
Berechtigung der Ag. zu 1. (im folgenden: Ag.),
die Internet-Adresse (Doméne) jpnw.de benutzen
zu drfen.

Der Ast. ist ein seit dem Jahre 1992 einge-
tragener Verein, dessen Name "Junge Presse

Nordrhein-Westfalen e.V." lautet. Er bezweckt
nach seiner Satzung insbesondere "Hilfe und
Ausbildung fur junge Medienschaffende zu for-
dern” und befaBt sich nach seinem Vorbringen
u.a. mit der Anzeigenvermittlung zwischen Uber-
regionalen Anzeigenkunden und Schilerzeitun-
gen. Seit Mitte 1997 stellte er sich unter der Do-
méne jpnw.de auch im Internet dar, wo er unter
anderem Informationsunterlagen zum Thema
Schilerzeitungsrecht, Druck, Werbung und Lay-
out anbot. Unter dieser Adresse nahmen der
Verein und sein Vorstand auch elektronische
Nachrichten (E-Mail) entgegen.

Die Ag., deren Geschafte der Ag. zu 2. fiihrt,
vermittelt Werbeanzeigen an Jugendmedien
gegen Vermittlungsprovision und unterstitzt und
gestaltet WerbemaBnahmen ihrer Kunden im
Jugendbereich.

Im Zusammenhang mit einem Wechsel des
Providers wurde Anfang Mérz 1998 die Doméane
jpnw.de von dem bisherigen Provider des Ast.
freigegeben. Die Ag. lieB die Adresse daraufhin
fur sich registrieren und verwendet sie zur Dar-
stellung und Bewerbung eines "Jugendpresse-
nachwuchsjournalistenwettbewerbs 1998".

Der Ast. sieht hierin eine Verletzung des
Namens- und Kennzeichenrechts, das er an der
Bezeichnung JPNW in Anspruch nimmt, von der
er behauptet, daB er sie als Kurzbezeichnung
seines Vereinsnamens auf allen Briefképfen und
Informationsschriften verwende.

Er hat eine im BeschluBwege ergangene
einstweilige Verfugung der Kammer erwirkt,
durch die den Ag. untersagt worden ist, die Inter-
net-Adresse "jpnw.de" zu benutzen und/oder
Rechte an dieser Adresse auf Dritte zu Ubertra-
gen.

Hiergegen haben die Ag. Widerspruch erho-
ben.

Aus den Griinden: Die einstweilige Verfi-
gung ist zu Recht ergangen und daher zu besté-
tigen. Die Fuhrung der Doméne jpnw.de durch
die Ag. verletzt das Namensrecht des Ast. (§ 12
BGB); der sich hieraus ergebende Unterlas-
sungsanspruch richtet sich auch gegen den Ag.
zu 2., der als gesetzlicher Vertreter der Ag. die
Namensrechtsverletzung verursacht hat und
verantwortet.

I. Der Ast. kann Namensschutz fir die Kurz-
bezeichnung JPNW seines Vereinsnamens in
Anspruch nehmen.

Namens- und kennzeichenrechtlich ge-
schiitzt (§§ 12 BGB, 5, 15 MarkenG) ist nicht nur
der volle Name einer naturlichen oder juristi-
schen Person oder einer Handelsgesellschaft,
sondern auch eine Kurzbezeichnung oder beson-
dere Geschaftsbezeichnung, deren sich diese im
(geschaftlichen) Verkehr bedient, sofern diese
Kurzbezeichnung Namensfunktion besitzt und
geeignet ist, die Person oder das von ihr gefuhrte
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Unternehmen von anderen zu unterscheiden.
Diese Voraussetzungen erfillt das Kirzel JPNW.

1. Der Ast. hat sich der Kurzbezeichnung
JPNW bedient.

Zwar ist die Behauptung, der Ast. trete stets
unter der Kurzbezeichnung JPNW auf und ver-
wende sie auf allen Briefkdpfen, Informations-
schriften und Veranstaltungen, nur unzulanglich
belegt. Auf dem von den Ag. vorgelegten Brief-
bogen (Anlage AG 1) findet sich im Kopf nur der
volle Vereinsnamen, und in der Absenderzeile ist
der Name zu "Junge Presse” verkdrzt. Ahnliches
gilt fur das als Anlage AG 2 vorgelegte Rund-
schreiben vom 28. April 1998 und weitere Unter-
lagen, die im Anlagenkonvolut AG 3 enthalten
sind. Jedoch bezeichnet sich der Ast. auch in den
von den Ag. vorgelegten Beispielen vielfach als
JPNW (Anlage AG 2: ... bietet euch die JPNW
ein Wochenende voll mit Fun, Action ...; dortige
Unterschrift: Martin A. flr das JPNW Team; An-
lage AG 3, Schreiben vom 26. Marz 1995: "...
unser Mitgliedermagazin ... und der JPNW-Kurier

informieren Euch ...; Unterschrift: André B.,
JPNW-Vorsitzender; Anlage AG 3, Antrag auf
Presseausweis: "... Kaution ... von der JPNW
zurtickerstattet ...". Vor allem aber hat sich der

Ast. unstreitig seit Mitte 1997 unter der Doméane
jpnw.de im Internet prasentiert und diese An-
schrift fir die Versendung und Entgegennahme
elektronischer Nachrichten benutzt. Auch damit
hat der Ast. die Bezeichnung JPNW namensma-
Big, namlich als Kurzform seines vollen Vereins-
namens, verwendet.

_Denn die Domanen haben, wie die Kammer
in Ubereinstimmung mit der ganz herrschenden
Auffassung in Literatur und Rechtsprechung be-
reits wiederholt entschieden hat, nicht nur Adres-
sen-, sondern auch Namensfunktion (Urteil vom
30. September 1997, in: Landgericht Disseldorf,
Entscheidungen der 4. Zivilkammer [Entschei-
dungen] 1997, 119, 121/122 — ufa.de — m.w.N.;
Urteil vom 15. Januar 1998, Entscheidungen
1998, 15 — alltours.de). Der Verkehr ist es ge-
wohnt, daB Domaéanen nicht durchweg, aber viel-
fach aus dem Namen desjenigen gebildet wer-
den, der unter dieser Adresse sich, sein Unter-
nehmen, sein Tatigkeitsfeld oder sein geschaftli-
ches Angebot prasentiert. Daraus ist nicht nur
abzuleiten, daB die Verwendung eines fremden
Namens oder Kennzeichens in einer Doméane
Namens- oder Kennzeichenrechte Dritter verlet-
zen kann, sondern auch, daB die Verwendung
einer Domane Namens- oder Kennzeichenrechte
begriinden kann, wenn sie aus einer unterschei-
dungskraftigen Bezeichnung besteht, die von den
angesprochenen Verkehrskreisen als Name oder
besondere Geschéftsbezeichnung des Inhabers
gewertet wird.

Die Bedenken, die hiergegen von einem Teil
der Literatur erhoben werden, sind nicht begriin-
det. So meint Omsels, GRUR 1997, 328, 331, die

Internetadresse werde als solche nicht namens-
maBig, sondern wie eine Telefon- oder Faxnum-
mer verwendet; kein Unternehmen werde be-
haupten, sein Name sei "http://www.x.com”. FUr
den Fall einer Telegrammadresse habe der BGH
einen Schutz als Unternehmenskennzeichen
ebenfalls abgelehnt (GRUR 1955, 481 — Ham-
burger Kinderstube), wéhrend er offengelassen
habe, ob eine Fernschreibkennung als geschaftli-
che Kennzeichnung qualifiziert werden kénne
(GRUR 1986, 475, 476 — Fernschreibkennung).
Eine Internetadresse sei beiden im Hinblick auf
die Namensfunktion aber nicht einmal ohne wei-
teres vergleichbar, da der Domainname, der der
Telegrammadresse oder Fernschreibkennung
entspreche, von weiteren Angaben wie Pré-
("http://www.") und Suffix ("de", "com") zur Identi-
fikation des Anbieters im Internet begleitet werde
(s. ferner die Bedenken bei Bettinger, GRUR Int.
1997, 402, 418). Die "Einbettung" des kenn-
zeichnenden Bestandteils in die Gesamtadresse
steht jedoch seiner Namensfunktion nicht entge-
gen. Denn jeder auch nur ein wenig mit dem
Internet Vertraute wei3, daB in der Adresse
"http://www.x.com" oder "http://www.x.de". weder
Ubertragungsprotokoll noch Hauptdoméne (top
level domain) den Anbieter bezeichnen, so daB,
kennzeichenrechtlich betrachtet, der prégende
Zeichenbestandteil zwangsldufig in der Doméane
(second level domain) "x" liegt, sofern diese Uber
Unterscheidungskraft verfigt und vom Verkehr
als Hinweis auf denjenigen aufgefaBt wird, des-
sen Leitseite unter dieser Anschrift aufrufbar ist.

Der BGH hat in der Entscheidung "Fern-
schreibkennung" in der Tat offengelassen, ob
eine Fernschreibkennung den charakter einer
besonderen Bezeichnung im Sinne des § 16 Abs.
1 UWG aufweisen und als solche schutzféhig
sein kénne. Die Bedenken, die der BGH in der
Entscheidung "Hamburger Kinderstube" gehabt
hat, "einer Telegrammadresse, die nur in einem
eng begrenzten Teil des geschéftlichen Verkehrs
Verwendung findet, einen Namensschutz gegen
jedwede Benutzung zu gewdhren, wenn und so-
lange sie den beteiligten Verkehrskreisen unbe-
kannt geblieben ist" (GRUR 1955, 481, 484), sind
- Ubertragen auf eine Internetadresse - jedenfalls
dann nicht gerechtfertigt, wenn die Kennung er-
kennbar mit dem Namen oder einer Kurzform
des Namens des Rechtstragers Ubereinstimmt
und damit Uber die Kennung hinaus auf den
Rechtstrager selbst hinweist.

Im Falle der vom Ast. verwendeten Doméane
jpnw.de drangt sich das Verstandnis als Kurzform
des Namens des Ast. auf. Denn er besteht aus
vier Worten, deren Anfangsbuchstaben die Do-
mane bilden. Wie der Ast. unwidersprochen vor-
getragen hat, ist die Abkirzung in Ubereinstim-
mung damit auch auf der entsprechenden, unter
der Adresse jpnw.de aufrufbaren Leitseite in der
aus der Anlage AS 8 ersichtlichen Weise mehr-
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fach hervorgehoben worden. Die namensmaBige
Verwendung der Bezeichnung JPNW ist hiernach
hinreichend glaubhaft gemacht.

2. Die Kurzbezeichnung JPNW genieBt auch
Namensschutz, ohne daB der Ast. glaubhaft ma-
chen muBte, fir diese Bezeichnung Verkehrsgel-
tung erlangt zu haben.

Allerdings hat die Rechtsprechung zu § 16
UWG, der Vorgéngerregelung zu §§ 5, 15 Mar-
kenG, stets die Auffassung vertreten, daB einer
nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenfolge
keine Namensfunktion zukomme und sie kenn-
zeichenrechtlichen Schutz nur dann genieBe,
wenn sie im Verkehr als besondere Geschéftsbe-
zeichnung des betreffenden Unternehmens Gel-
tung erlangt habe. Nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes ist ein Firmenschlagwort
oder eine Firmenabkirzung - als Firmen-
bestandteil - nur dann von Hause aus unterschei-
dungskraftig und damit ohne weiteres schutzféhig
i.S. des § 16 UWG, wenn es urspringlich na-
mensmaBige Kennzeichnungskraft hat (BGHZ
74, 1, 2 f. - RBB/RBT; BGH, GRUR 1985, 461,
462 = WRP 1985, 338 - Gefa/Gewa). Das ist in
der Rechtsprechung fir aus sich heraus nicht
verstandliche Buchstabenfolgen, wenn sie kein
aussprechbares Wort ergeben, verneint worden,
weil derartige Buchstabenfolgen regelméaBig nicht
ohne weiteres als Unternehmensname wirkten
und daher zur Erlangung des Firmenschutzes der
Verkehrsdurchsetzung bedirften (BGH GRUR
1985, 461, 462 - Gefa/Gewa m.w.N.).

Nach einem Urteil des BGH vom 26. Juni
1997 (I ZR 14/95 GRUR 1998, 165 - RBB) gebie-
tet der Grundsatz der Einheit des Kennzeichen-
rechts weder nach Ablauf der Umsetzungsfrist
der Markenrechtsrichtlinie noch in Verbindung
mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1.
Januar 1995 (dort § 3 Abs. 1) eine Abkehr von
den vorerwdhnten Grundsatzen. Zwar ergebe
sich aus den vorgenannten Vorschriften der
Grundsatz einer abstrakten markenrechtlichen
Unterscheidungskraft von Buchstabenfolgen. Ob
bereits hieraus entnommen werden musse, daf
demgemanR auch nicht als Wort aussprechbaren
Buchstabenfolgen als Unternehmenskennzeichen
von Hause aus die abstrakte Unterscheidungs-
eignung zuzusprechen sei, kénne in dem zu ent-
scheidenden Fall offenbleiben, weil dort die Kolli-
sionslage bereits im Jahr 1986, demnach noch
vor der Veréffentlichung der Markenrechtsrichtli-
nie, eingetreten sei. Zusatzliche Bedenken gegen
die Annahme eines firmenrechtlichen Schutzes
fur das Kennzeichen der dortigen Klagerin (RBB)
von Hause aus ergdben sich aus einem anzuer-
kennenden Freihaltebedirfnis der Allgemeinheit.
Denn es bestehe eine verbreitete Ubung im Wirt-
schaftsverkehr, Abklrzungen, vornehmlich Buch-
stabenkombinationen, zu benutzen, die meist aus
den Anfangsbuchstaben der Firmenbestandteile
zusammengesetzt seien. Diese Ubung beruhe

auf dem verbreiteten und anerkennenswerten
Bedurfnis des Verkehrs, griffige Abkirzungen zu
verwenden, und rechtfertige es, derartige Buch-
stabenfolgen jedenfalls weitgehend fiir die All-
gemeinheit freizuhalten (BGHZ 74, 1, 4 f. -
RBB/RBT).

Diese Erwagungen stehen einem namens-
und kennzeichenrechtlichen Schutz der Bezeich-
nung JPNW nicht entgegen. Eine bereits vor
Inkrafttreten des Markengesetzes entstandene
Kollisionslage besteht im Streitfall nicht. Auch ist
kein konkretes Freihaltebedlirfnis erkennbar, das
der Bejahung namensmaBiger Unterscheidungs-
kraft entgegenstehen kénnte. Ein abstraktes Frei-
haltebedUrfnis kann in diesem Zusammenhang
ebensowenig wie im Markenrecht genlgen, zu-
mal kein Grund daflir besteht, in dieser Hinsicht
an nicht als Wort aussprechbare (kurze) Buch-
stabenfolgen strengere Anforderungen zu stellen
als an als Wort aussprechbare. Die Frage ist
daher allein, ob solchen Buchstabenfolgen wei-
terhin die Eignung abgesprochen werden kann,
von Hause aus als Name oder Unternehmens-
kennzeichen zu wirken. Nach Auffassung der
Kammer ist das nicht der Fall. Denn der Stand-
punkt der Rechtsprechung ist in einen unuUber-
brickbaren Widerspruch zur Lebenswirklichkeit
geraten. Gerade bei den Unternehmensbezeich-
nungen ist die Verwendung von Buchstabenfol-
gen zur namensméBigen Kennzeichnung allge-
mein Ublich geworden. GroBe Unternehmen ha-
ben ihre frihere, "ausgeschriebene" Firmierung
aufgegeben und bezeichnen sich nur noch in
dieser Weise (z.B. AEG, BASF, RAG, RWE).
Selbst dann, wenn solche Buchstabenfolgen -
zufélligerweise - als Wort ausgesprochen werden
kdnnten, werden sie typischerweise gerade nicht
so ausgesprochen. Auch in den Fallen, in denen
den angesprochenen Verkehrskreisen eine Un-
ternehmensbezeichnung aus drei oder vier Buch-
staben noch nicht begegnet ist, wird sie doch
ohne weiteres als Name des Unternehmens an-
gesehen, weil es verbreiteter Ubung entspricht,
solche Kirzel zur Unternehmenskennzeichnung
zu verwenden. Da insbesondere bei drei Buch-
staben die Aussprache als Wort eher die Aus-
nahme als die Regel ist, ist die Aussprechbarkeit
fur die Namensfunktion ohne ausschlaggebende
Bedeutung. Das gilt fir den Kennzeichenschutz
nach § 15 MarkenG ebenso wie fiir den Namens-
schutz nach § 12 BGB. Der Kurzbezeichnung
JPNW f{ir den Ast. kommt daher Namensschutz
zu.

3. Durch die Freigabe der Domane jpnw.de
hat der Ast. das Namensrecht nicht verloren.
Denn er hat die Benutzung der Kurzbezeichnung
JPNW nicht insgesamt und schon gar nicht end-
gultig aufgegeben.

Il. Die Benutzung der Doméne jpnw.de durch
die Ag. verletzt das Namensrecht des Ast..
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Denn aufgrund der Namensgleichheit mit der
friheren Doméne des Ast. und der Ubereinstim-
mung des pragenden Bestandteils der Adresse
mit der Kurzbezeichnung des Ast. besteht die
Gefahr, daB Interessenten, die die Leitseite des
Ast. aufrufen wollen, tatsachlich die Homepage
aufrufen, die die Ag. fur ihren Jugendpresse-
nachwuchsjournalistenwettbewerb  eingerichtet
hat. Die Verwendung flr diesen Zweck gibt der
Ag. kein Recht zur Benutzung der Domane, zu-
mal sie sich als Abkulrzung fur Jugendpresse-
nachwuchsjournalistenwettbewerb nicht einmal
anbietet.

lll. Die dem Ast. drohenden Nachteile gebie-
ten den ErlaB der begehrten einstweiligen Verfu-
gung (§ 940 ZPO). Denn bei der Verletzung von
gewerblichen Schutzrechten und Namensrechten
ist ein dem Antragsteller drohender wesentlicher
Nachteil in der Regel schon darin zu sehen, daB
der Unterlassungsanspruch fur einen bestimmten
Zeitraum faktisch verloren geht, wenn er nicht
alsbald durchgesetzt werden kann. Wegen der
Schwierigkeit, einen durch eine Schutzrechtsver-
letzung entstandenen Schaden belegen und be-
ziffern zu  koénnen, ist der Schadens-
ersatzanspruch hierfir regelmaBig nur ein unzu-
langlicher Ersatz. Die Unterlassungsverfligung
kann daher, wenn der Verfligungsanspruch
glaubhaft gemacht ist, im allgemeinen nur ver-
sagt werden, wenn ein dem Interesse des An-
tragstellers zumindest gleichwertiges Interesse
des Antragsgegners entgegensteht (Kammer,
Urteil vom 24. Juni 1997, 4 O 408/96, Entschei-
dungen 1997, 100 - Kennzeichenrechtliche
Dringlichkeitsvermutung). Auch im Streitfall ge-
bietet das Uberwiegende schutzwlrdige Interesse
des Ast. die Sicherung seiner Rechte im Verfu-
gungsverfahren, um eine Irrefihrung der von den
Parteien angesprochenen Verkehrskreise, na-
mentlich der Redakteure von Schilerzeitungen,
zu vermeiden.

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Die Bezeichnung "EXPLORER" fir Gra-
fikkarten und zugehérige Software ist von
normaler Kennzeichnungskraft.

(Urteil vom 16. April 1998, 4 O 80/98 -
EXPLORER)

Sachverhalt: Die Ast. ist Inhaberin der am
22. September 1995 angemeldeten und am 17.
November 1995 fur "Datenverarbeitungsgerate,
Datenverarbeitungsprogramme” in das Marken-
register eingetragenen Wortmarke "EXPLORER".

Die Ag. ist die deutsche Tochtergesellschaft
der auf Taiwan anséassigen X. Computer Inc., die

sich mit der Herstellung von Computerkarten
befaBt. Sie vertreibt - nach ihrem Vorbringen seit
Juni 1997 - eine Grafikkarte, die als 3DexPlorer,
3DexPlorer™ 3000, X. 3DexPlorer® 3000 und als
X. 3DexPlorer® 3000 AGP Graphics Accelerator
bezeichnet wird.

Die Ast. beanstandet die Bezeichnung
3DexPlorer als Verletzung ihrer Markenrechte.
Sie ist der Auffassung, bei der Marke
"EXPLORER" handele es sich aufgrund der Be-
zeichnung des Windows-"Explorers" sowie des
"Internet Explorers” von Microsoft um eine be-
kannte, wenn nicht berlihmte Marke. Die Benut-
zung der Bezeichnung durch Microsoft komme
ihr zugute, da sie auf der Grundlage eines am 14.
November 1996 vor dem OLG Minchen ge-
schlossenen Vergleichs erfolge, in dem die Ast.
der Microsoft Corp. die weltweite Nutzung der
Marke gestattet und die Microsoft Corp. fiir diese
Gestattung ohne Anerkennung einer Rechts-
pflicht einen einmaligen Betrag von 90.000,- DM
gezahlt hat.

Die Ag. bittet um Zurtckweisung des Verfi-
gungsantrags. Sie halt das Verfligungsbegehren
fur nicht dringlich und im Ubrigen eine Verwech-
selungsgefahr fir nicht gegeben.

Aus den Griinden: Der Antrag auf ErlaB ei-
ner einstweiligen Verfligung ist zulédssig und be-
grindet. Der ErlaB der Verfigung ist zur Siche-
rung des glaubhaft gemachten Unterlassungsan-
spruchs der Ast. nach § 14 Abs. 5 MarkenG ge-
boten.

Die Verwendung der Bezeichnung
3DexPlorer fir eine Grafikkarte begrindet die
Gefahr von Verwechselungen mit der geschiitz-
ten Marke (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Die Marke "EXPLORER" genieBt fiir die hier
in Rede stehende Ware (Grafikkarten und zuge-
hérige Software) normale Kennzeichnungskraft.
Ob sich die Ast. die Benutzung der Bezeichnun-
gen Windows Explorer und Internet Explorer
durch Microsoft im Sinne einer Stérkung der
Kennzeichnungskraft zurechnen kann, kann flr
die Entscheidung des Rechtsstreits offenbleiben.
Es genlgt die Feststellung, daB die Marke (inso-
weit) jedenfalls nicht kennzeichnungsschwach ist
oder ihr gar die Eintragung hatte versagt werden
mussen. Denn auch wenn man mit der Ag. an-
nehmen wollte, die Bezeichnung "EXPLORER"
weise im EDV-Bereich darauf hin, daB ein so
bezeichnetes Programm geeignet sei, "im Inter-
net nach bestimmten Suchkriterien Informationen
aufzuspiiren", nimmt dies dem Zeichen nicht die
Eignung, fir Hardware, namentlich fir eine Gra-
fikkarte, herkunftshinweisend zu wirken. Der in
dem von der Ag. vorgelegten Urteil der 4. Kam-
mer fir Handelssachen des Landgerichts Dussel-
dorf vom 18. Oktober 1995 (34 O 90/95) vertre-
tenen Auffassung, "EXPLORER", das in der
Ubersetzung "Erforscher, Forschungsreisender,
Entdecker" bedeutet, stehe auf dem Gebiet der
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Datenverarbeitung fir technischen Fortschritt und
sei daher nicht unterscheidungskraftig und frei-
haltebedurftig, kann die Kammer nicht folgen.
Zwar moégen jedenfalls Teile des Verkehrs mit
dem Begriff "EXPLORER" technischen Fortschritt
assoziieren, das rechtfertigt jedoch nicht die An-
nahme, "EXPLORER" stehe seinem Sinngehalt
nach flr ein technisch fortschrittliches Erzeugnis.

Die Verwendung der Bezeichnung
"38DexPlorer" begrindet die Gefahr von Ver-
wechslungen mit "EXPLORER". Denn der pra-
gende Zeichenbestandteil "Explorer" stimmt
Uberein. 3D ist ein hinzutretender, beschreiben-
der und daher nicht pragender Bestandteil, der
darauf hinweist, daB die so bezeichnete Grafik-
karte besonders fir dreidimensionale Darstellung
ausgelegt ist. Die Schreibweise "exPlorer" ist
nicht so auffallig, daB sie das Wort "Explorer"
nicht mehr erkennen lieBe, und bei klanglicher
Wiedergabe des Zeichens spielt sie ohnedies
keine Rolle.

Der Zusatz 3000 ist ebenfalls kennzeich-
nungsschwach und rechtfertigt keine andere Be-
urteilung.

Der Einwand der Ag., sie verwende das an-
gegriffene Zeichen zusammen mit der Herstel-
lermarke X., ist nicht zutreffend. Die Anlagen AS
2, AS 3 und AS 26 weisen aus, daB die Bezeich-
nung "3DexPlorer (3000)" auch ochne den Herstel-
lernamen verwendet wird. Das Kombinationszei-
chen X. 3DexPlorer selbst steht - worauf die
Kammer in der mundlichen Verhandlung hinge-
wiesen hat - nach der Fassung des Verfligungs-
antrags nicht zur Entscheidung.

Zur Abwendung der Ast. drohender wesentli-
cher Nachteile ist der ErlaB der begehrten einst-
weiligen Verfigung erforderlich (§ 940 ZPO).

Nach der stdndigen Rechtsprechung der
Kammer wird der Verfigungsgrund in Kennzei-
chenstreitsachen nach der entsprechend an-
wendbaren Vorschrift des § 25 UWG vermutet.
Die Anwendbarkeit der Vorschrift auf kennzei-
chenrechtliche Anspriiche war schon unter der
Geltung des Warenzeichengesetzes anerkannt;
das MarkenG hat hieran nichts geandert (vgl.
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 19.
Aufl., § 25 UWG Rdn. 5). Im Ubrigen bestiinde
auch dann ein Verfigungsgrund im Sinne des
§ 940 ZPO, wenn man die Dringlichkeitsvermu-
tung, einem Urteil des OLG Dusseldorf vom 27.
Mai 1997 (20 U 38/97) folgend, nicht anwenden
wollte. Denn bei der Verletzung gewerblicher
Schutzrechte ist ein dem Antragsteller drohender
wesentlicher Nachteil in der Regel schon darin zu
sehen, daB3 der Unterlassungsanspruch flr einen
bestimmten Zeitraum faktisch verloren geht,
wenn er nicht alsbald durchgesetzt werden kann.
Wegen der Schwierigkeit, einen durch eine
Schutzrechtsverletzung entstandenen Schaden
belegen und beziffern zu kdnnen, ist der Scha-
densersatzanspruch hierfir regelmaBig nur ein

unzulanglicher Ersatz. Die Unterlassungsverfi-
gung kann daher, wenn der Verfligungsanspruch
glaubhaft gemacht ist, im allgemeinen nur ver-
sagt werden, wenn ein dem Interesse des An-
tragstellers zumindest gleichwertiges Interesse
des Antragsgegners entgegensteht (Kammer,
Urteil vom 24. Juni 1997, 4 O 408/96, Entschei-
dungen 1997, 100 - Kennzeichenrechtliche
Dringlichkeitsvermutung; Urteil vom 4. November
1997, 4 O 344/97, Entscheidungen 1997, 114,
117 - TDI). Auch im Streitfall gebietet das Inter-
esse der Ast. die Sicherung ihrer Rechte im Ver-
fugungsverfahren, da ein gleichwertiges entge-
genstehendes Interesse der Ag. nicht erkennbar
ist, zumal die Ag. selbst geltend macht, ihre Mut-
tergesellschaft habe die angegriffene Bezeich-
nung inzwischen geandert.

SchlieBlich ist der Verfigungsgrund auch
nicht deshalb zu verneinen, weil die Ast. durch
monatelange Duldung der Bezeichnung selbst zu
erkennen gegeben hétte, daB ihr die Durchset-
zung ihrer Markenrechte nicht dringlich ist. Nach
den als Anlagen AS 7 und AS 23 vorgelegten
eidesstattlichen Versicherungen ihres Geschéafts-
fUhrers hat die Ast. keine Kenntnis davon gehabt,
daB die Ag. bereits im Herbst 1997 "3DexPlorer"-
Grafikkarten beworben hat, wie die vorgelegten
Ausgaben der Zeitschriften "ct" und "PC Profes-
sionell" zeigen. Das erscheint auch nicht un-
glaubhaft, wenn die Ast., die sich selbst nicht mit
Grafikkarten befaBt, hierauf keine besondere
Aufmerksamkeit verwandt hat. Ob sie hierzu
verpflichtet war, wie die Ag. meint, ist nicht ent-
scheidungserheblich, denn nur positive Kenntnis
des Antragstellers von der Verletzungshandlung
schlieBt die Dringlichkeit aus (vgl. Teplitzky,
Wettbewerbsrechtliche Anspriiche, 7. Aufl., Kap,
54 Rdnrn 28/29 m.w.N.). Ein denkbarer Ausnah-
mefall, in dem sich die Kenntnis dem Ast. férm-
lich aufdrangen mubBte, ist der Streitfall nicht.

§ 157 BGB

Zur Auslegung eines Vertrages uber die
VerauBerung eines Geschaftsbetriebes, der
die aufschiebende Bedingung enthilt, daB
sich der Alleingesellschafter verpflichtet, die
Firma der verduBernden Handelsgesellschaft
so zu aéndern, daB deren pragender Bestand-
teil nicht mehr in Zusammenhang mit dem
Téatigkeitsbereich des verduBerten Betriebes
erscheint.

(Urteil vom 7. April 1998, 4 O 57/98 - FURST)

Sachverhalt: Die Ast. ist ein in der Glas-,
Porzellan-, Keramik- und Besteckbranche tatiges
Unternehmen. Einer ihrer Unternehmensschwer-
punkte ist der Handel mit EBbestecken, mit dem
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sie nach eigenen Angaben rund 50 % ihres Jah-
resumsatzes erzielt. Sie bietet etwa 20 EB-
besteckmodelle an, hierunter unter anderem die
klassischen Modelle "Augsburger Faden", "Chip-
pendale" und "Spaten". Die Ast. ist ein Tochter-
unternehmen der Hackman Europe B.V., einer
Gesellschaft niederlandischen Rechts, die wie-
derum der Hackman-Gruppe, einem in der Haus-
haltswarenbranche weltweit tatigem Unterneh-
men, angehért. Sie firmierte urspringlich unter
der seit dem 11. November 1987 im Handelsre-
gister des Amtsgerichts Usingen eingetragenen
Firma "PC PflanzgefaB-Vertriebs GmbH"; Ge-
genstand ihres Unternehmens war vormals "der
Vertrieb von PflanzgeféBen fir den Garten- und
Wohnbereich".

Mit Kaufvertrag vom 9. Mé&rz 1993 erwarb
die seinerzeit noch als "PC PflanzgefaB-Vertriebs
GmbH" firmierende Ast. von Herrn Ginther
Farst, dem Geschéftsflinrer der persénlich haf-
tenden Gesellschafterin der Ag., von der FURST-
Bestecke Beteiligungsgesellschaft mbH sowie
von der seinerzeit noch als "FURST-Bestecke
GmbH & Co. KG" firmierenden Ag. die gesamten
Wirtschaftsgiter des bis dahin von der Ag. ge-
fUhrten Betriebs einer Besteckfabrik ("Besteckbe-
trieb"). In dem "Kaufvertrag" vom 9. Mérz 1993
heiBt es auszugsweise: _

"§ 3 - Verkauf und Ubertragung des Besteck-
betriebes

1. (Ubertragung der Wirtschaftsgditer) ...

2. (Anlagevermégen) ...

3. (Vorréte) ...

4. (Patente, Warenzeichen und sonstige ge-
werbliche Schutzrechte)

a) Samtliche Patente, Patentanmeldungen,
Warenzeichen oder Warenzeichenanmeldungen
und andere gewerbliche Schutzrechte nebst ent-
sprechenden Anmeldungen der FURST KG, die
zum BESTECKBETRIEB gehéren und somit
gemaB Abs. 1. der K&uferin Ubertragen werden,
sind in Anlage zu § 3. 4) aufgefihrt.

b) ...

§ 4 - Verkauf und Ubertragung der Beteili-
gungen i

Mit Wirkung zum UBERTRAGUNGUNGS-
STICHTAG

1. tritt die Kauferin als Kommanditistin in die
FRANZ FURST KG ein und scheiden die FURST
KG und Herr Giinther FURST unter Ubertragung
ihrer jeweiligen Kommanditanteile geman §1
Abs. 1 und Abs. 2 b) auf die Kauferin aus der
FRANZ FURST KG aus; _

2. verkaufen die FURST GMBH und Herr
Glnther FURST ihre unter § 1 Abs. 2 a) und b)
genannten Geschaftsanteile an der FRANZ
FURST GMBH einschlieBlich der Anspriiche auf
den Gewinn des laufenden Geschéftsjahres;

3. ...

§ 13 - Konkurrenzklausel )

Herr Glinther FURST, die FURST KG und

die Fl',:!RST GMBH verpflichten sich, in Deutsch-
land, Osterreich und in der Schweiz fiir die Dauer
von vier Jahren, Dbeginnend mit dem
UBERTRAGUNGSSTICHTAG, auf dem gegen-
wartigen  Téatigkeitsgebiet des BESTECK-
BETRIEBES und der AUSLANDISCHEN
FURST-GESELLSCHAFTEN kein Konkurrenzun-
ternehmen zu betreiben oder sich an einem sol-
chen - sei es unmittelbar oder mittelbar fir eige-
ne oder fremde Rechnung - zu beteiligen. ...

§ 15 - Aufschiebende Bedingung

Dieser Vertrag steht unter der aufschieben-
den Bedingung, daB bis zum 14.03.1993, 24.00
Uhr/15.03.1993, 0.00 Uhr

3. Herr Ginther FURST sich als Gesell-
schafter der FURST KG und der FURST GMBH
gegenlber der Kauferin verpflichtet, die Firmen-
bezeichnungen der FURST KG und der FURST
GMBH dahingehend zu &ndern, daB der Name
FURST, allein oder in Verbindung mit zuséatzli-
chen Namen, nicht mehr im Zusammenhang mit
dem Tétigkeitsbereich des
BESTECKBETRIEBES oder der AUS-
LANDISCHEN FURST-GESELLSCHAFTEN
erscheint.”

Die in § 15 Nr. 3 des Kaufvertrages ange-
sprochene Verpflichtungserklarung gab Herr
Gunther First unstreitig ab. Die Ag. anderte ihre
Firma nach AbschluB des Kaufvertrages - wie
aus dem Passivrubrum ersichtlich - in "First-
Vermdgensverwaltungs GmbH & Co. KG".

Mit dem Kaufvertrag vom 9. Marz 1993 wur-
de die international registrierte Wort-Bild-Marke
451 275, die bereits zuvor als deutsche Marke
996 236 eingetragen war, auf die Ast. Ubertragen.
Diese Marke Ubertrug die Ast. spéter ihrerseits
mit Kaufvertrag vom 15. Dezember 1993 auf die
finnische Gesellschaft Hackman Housewares Oy
AB, die ebenfalls der Hackman-Gruppe angehdrt.

Der Besteckbetrieb, dessen Wirtschaftsgiter
mit dem Kaufvertrag vom 9. Méarz 1993 auf die
Ast. Ubertragen wurden und der bis dahin von der
Ag. gefuhrt worden war, war im Jahre 1946 von
Franz First, dem Vater des Geschéaftsflihrers der
personlich haftenden Gesellschafterin der Ag.,
gegrindet und bis 1966 als Einzelfirma geflhrt
worden. Seit dem 1. Januar 1967 war das Unter-
nehmen in der Rechtsform einer GmbH & Co.
KG gefihrt worden. Mit dem Verkauf des
Besteckbetriebes beabsichtigten der Geschéfts-
fUhrer der persénlich haftenden Gesellschafterin
der Ag. sowie an dem Unternehmen ebenfalls
beteiligte Familienmitglieder den Rickzug aus
der Herstellung und dem Vertrieb von EBbestek-
ken.

Durch notariellen Gesellschafterbeschluf3
vom 10. Marz 1993 (Anlage 4) wurde die Firma
der Ast. in "Hackman First GmbH" geandert. Bei
diesem BeschluB wirkte der Geschéftsfuhrer der
Komplementarin der Ag., der seinerzeit noch
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einen Teilgeschaftsanteil von 500,-- DM an der
Ast. hielt, mit. Die Anderung der Firma wurde am
20. Januar 1994 in das Handelsregister eingetra-
gen. Ferner wurde auch der Gegenstand des
Unternehmens der Ast. gedndert; dieser ist seit
dem der "Handel mit Haushaltswaren und Cate-
ring-Waren, insbesondere Glaswaren, Bestecken
und Kochgeschirren".

Der Geschéftsfuhrer der Komplementérin
der Ag. war von 1993 bis zum 21. Juli 1997 Ge-
schéftsfihrer der Ast. (vgl. Anlagen 2 und 7). In
dieser Eigenschaft war er maBgeblich mit der
Betreuung der Kunden der Ast. betraut.

Die Ag. tritt unter ihrer Firma "FUrst-
Vermogensverwaltungs GmbH & Co. KG" sowie
unter der Bezeichnung "FURST for fun" (vgl.
Anlage 11 und Anlagen AG 1 und 2) im Ge-
schéftsverkehr auf. Unter anderem vertreibt sie
unter diesen Bezeichnungen Geschenkartikel und
Designerprodukte.

In der zweiten Januarwoche 1998 erfuhr der
Geschéftsfihrer der Ast. im Rahmen eines Tele-
fongespraches mit einem Mitarbeiter der Firma
Mébel A. in Wirzburg, daB es mittlerweile einen
neuen Wettbewerber gebe, der unter der Marke
"Farst for fun" handele. Dem Geschéftsfihrer der
Ast. wurde mitgeteilt, daB die Firma Mdbel A. ab
sofort vor allem die Modelle "Augsburger Faden",
"Chippendale” und "Spaten" nicht mehr von der
Ast. abnehmen werde.

Mit ihrem am 17. Februar 1998 bei Gericht
eingegangenem Antrag begehrt die Ast. nunmehr
den ErlaB einer Unterlassungsverfligung gegen
die Ag. wegen Markenrechtsverletzung, unlaute-
ren Wettbewerbs sowie Vertragsverletzung. Au-
Berdem nimmt sie die Ag. auch auf Auskunftser-
teilung in Anspruch.

Aus den Griinden: Der Antrag auf ErlaB ei-
ner einstweiligen Verfigung ist zulassig und in
dem aus dem Tenor ersichtlichem Umfang be-
grundet. Im Ubrigen hat er jedoch keinen Erfolg.

A. Der geltend gemachte Unterlassungsan-
spruch ist im zuerkannten Umfange aus dem
zwischen den Parteien am 9. Mé&rz 1993 ge-
schlossenen Kaufvertrag geméB Anlage 3 ge-
rechtfertigt. Hiernach kann die Ast. von der Ag.
verlangen, daB diese den Handel mit EBbestek-
ken unter der Firma "Furst-Vermbgens-
verwaltungs GmbH & Co. KG" und/oder der Be-
zeichnung "Furst for fun" unterlaBt. Keinen Erfolg
hat der Antrag auf ErlaB einer einstweiligen Ver-
fugung jedoch, soweit die Ast. die Ag. auch auf
Auskunftserteilung in Anspruch nimmt. Einen
solchen Anspruch kann die Ast. im Wege der
einstweiligen Verfigung geman § 19 Abs. 3 Mar-
kengesetz (MarkenG) nur im Falle einer Marken-
rechtsverletzung im Sinne der §§ 14, 15 Mar-
kenG geltend machen. Eine Markenrechtsverlet-
zung nach diesen Vorschriften ist jedoch nicht
dargetan und glaubhaft gemacht. Ein etwaiger
vertraglicher Auskunftsanspruch kann von der

Ast. im Verfigungsverfahren nicht durchgesetzt
werden.

I. Der zuerkannte Unterlassungsanspruch
steht der Ast. aus dem Kaufvertrag vom 9. Mérz
1993 gemaB Anlage 3 gegen die Ag., die diesen
als "Verkauferin" mit abgeschlossen hat, zu. Aus
dem zwischen den Parteien geschlossenen Ver-
trag ergibt sich fur die Ag. die selbstandige Ne-
benpflicht, die Bezeichnung "First" auf dem Té&-
tigkeitsbereich des Besteckbetriebes nicht mehr
zu benutzen, und zwar jedenfalls insoweit, als
.Farst, als prégender Zeichenbestandteil ver-
wendet wird. Zwar haben die Vertragsparteien
eine derartige Unterlassungspflicht nicht aus-
dricklich vereinbart. Sie ergibt sich jedoch aus
einer ergédnzenden Vertragsauslegung nach Treu
und Glauben (§§ 157, 242 BGB).

Durch den Kaufvertrag vom 9. Mé&rz 1993
sind die Wirtschaftsglter des bis dahin von der
Ag. gefuhrten Besteckbetriebes auf die Ast. Uber-
tragen worden. Hierzu gehérten das gesamte
Anlagevermoégen, nadmlich Maschinen und ma-
schinelle Anlagen, Formen, Betriebs- und Ge-
schéftsausstattungen, Kraftfahrzeuge und sonsti-
ge Gegenstande des Anlagevermdégens, samtli-
che Vorréte, samtliche gewerblichen Schutzrech-
te, einschlieBlich der Markenrechte, das vollstan-
dige Produktionsprogramm, alle Erfindungen,
Know-how, Geschéfts- und Betriebsgeheimnisse
usw.. Das Zustandekommen des Kaufvertrages
haben die Parteien gemaB § 15 Nr. 3 des Vertra-
ges davon abhangig gemacht, daB sich Herr
Gulnther Furst als Gesellschafter der First KG
und der Flrst GmbH gegenlber der Ast. ver-
pflichtet, die Firmenbezeichnungen der First KG
und der Flrst GmbH dahin zu &ndern, daB der
Name "FURST", allein oder in Verbindung mit
zusatzlichen Namen, nicht mehr im Zusammen-
hang mit dem Tétigkeitsbereich des Besteckbe-
triebes erscheint. Die Abgabe dieser Verpflich-
tungserklérung war hiernach fur die Vertragspar-
teien von ganz wesentlicher Bedeutung; ohne
eine entsprechende Verpflichtungserklarung ware
der Kaufvertrag von der Ast. nicht abgeschlossen
worden. Der Geschéftsfihrer der persénlich haf-
tenden Gesellschafterin der Ast. hat die Ver-
pflichtungserklarung auch unstreitig abgegeben,
so daB der Kaufvertrag zustande gekommen ist.
Zwar trifft es zu, das § 15 Nr. 3 des Vertrages
allein eine aufschiebende Bedingung beinhaltet
und sich nicht unmittelbar an die Ast. selbst, son-
dern an Herrn Gunther First personlich richtet
und die entsprechende Verpflichtungserklarung
dementsprechend auch nur von Herrn Gunther
Flrst abgegeben worden ist. Vor dem Hinter-
grund des Gesamtkomplexes hat sich diese Ver-
tragsklausel jedoch nicht durch Abgabe der ent-
sprechenden Verpflichtungserklarung des Herrn
Fuarst erledigt. Der Vertragsklausel kommt nach
dem Willen der Vertragsparteien vielmehr offen-
sichtlich eine weitergehende Bedeutung zu.
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DaB sich die Vertragsklausel allein an Herrn
Glinther Flrst richtete, erklart sich daraus, daB
allein er als Gesellschafter der Furst-
Gesellschaften eine Anderung der Firmen be-
schlieBen konnte. Fir den AbschluB3 des Vertra-
ges und dessen Durchfihrung war die angestreb-
te Firmenanderung von wesentlicher Bedeutung.
Mit der Erflllung der Vertragsklausel sollte der
Kaufvertrag stehen und fallen. Die Bedeutung
der Vertragsklausel erschopfte sich dabei nicht in
der bloBen Abgabe einer entsprechenden Ver-
pflichtungserklarung des Herrn First. Wie fur
samtliche Beteiligten erkennbar war, kam es der
Ast. als Kauferin ganz entscheidend darauf an,
daB eine Anderung der Firmen auch tatséchlich
erfolgte und dann in Zukunft auch beibehalten
wurde. Mit dem Vertrag erwarb die Ast. den ge-
samten Bereich Besteckhandel, den bis dahin die
Ag. gefuhrt hatte. Durch den Vertrag sollte ihr
eine Fortflhrung dieses Geschéaftsbereiches er-
mdglicht werden, wobei sie sich den Namen
"Flrst" zunutze machen durfte und ihr der von
diesem Namen ausgehende Goodwill zugute
kommen sollte. Gleichzeitig sollte eine Ver-
wechslungsgefahr fir den Verkehr ausgeschlos-
sen werden. Zu diesem Zwecke wurden der Ast.
auch die zugunsten der Ag. eingetragenen Mar-
ken, die den Wortbestandteil "FURST" enthalten,
Ubertragen. Zur Erreichung und Sicherstellung
des Vertragszweckes sollten die Firmen der
Furst-Gesellschaften, namlich der Ag. und ihrer
personlich haftenden Gesellschafterin geéndert
werden. Vor diesem Hintergrund war fur samtli-
che Vertragsparteien klar, daB es um eine dauer-
hafte Anderung der Firmen der Furst-
Gesellschaften ging. Auch fir die Ag. war es
offensichtlich, daB es nicht etwa bloB um eine
kurzfristige Anderung ihrer Firma ging und sie
eine etwaige Anderung ihrer Firma im Sinne des
§ 15 Nr. 3 des Vertrages spéter nicht einfach
wieder ruckgangig machen durfte oder spater
den Besteckhandel unter einer mit dem Namen
"First" verwechselungsfahigen Firma wieder
aufnehmen durfte. Dies gilt um so mehr, als der
Geschéaftsfihrer der personlich haftenden Gesell-
schafterin der Ag. sowie an dem Unternehmen
ebenfalls beteiligte Familienmitglieder mit dem
Verkauf des Besteckbetriebes unstreitig den
Rickzug aus der Herstellung und dem Vertrieb
von EBbestecken beabsichtigten.

Vor diesem Hintergrund trifft die Ag. aus
dem mit der Ast. geschlossenen Vertrag die Ne-
benpflicht, sich im Bereich des Besteckhandels
jedenfalls keiner Bezeichnungen zu bedienen,
die durch den Bestandteil "First" gepragt sind.
Ob die Ag. nach dem Vertrag hierliber hinaus die
generelle Nebenpflicht trifft, den Namen "First"
Uberhaupt nicht mehr im Zusammenhang mit der
Flhrung eines Besteckbetriebes bzw. Besteck-
handels zu fihren, bedarf im Rahmen dieses
Verflgungsverfahrens keiner abschlieBenden

Entscheidung, weil es in diesem letztlich um die
von der Ag. bisher benutzten Bezeichnungen
geht, namlich die Firma "Flrst-
Vermdgensverwaltung GmbH & Co. KG" und die
Bezeichnung "Furst for fun". Beide Bezeichnun-
gen werden durch den am Anfang stehenden
Eigennamen Furst gepragt. Dies gilt auch hin-
sichtlich der eingetragenen Firma der Ag.. Soweit
diese den Bestandteil "Vermdgensverwaltung"
enthalt, handelt es sich um eine rein beschrei-
bende Angabe, die nicht unterscheidungskraftig
ist. Der Unternehmensgegenstand der Ag. ist im
dbrigen nicht auf eine "Vermoégensverwaltung”
beschrankt; vielmehr handelt die Ag. auch mit
EBbestecken.

Der Annahme einer sich aus dem Kaufver-
trag ergebenden Nebenpflicht, die darauf gerich-
tet ist, die Benutzung einer mit dem Namen
"First" verwechselungsfahigen Bezeichnung im
Rahmen eines den Handel mit EBbestecken be-
treffenden Geschéaftsbetriebes zu unterlassen,
steht im Ubrigen nicht entgegen, daB die Ver-
tragsparteien in § 13 des Vertrages ausdricklich
ein Konkurrenzverbot flir die Dauer von vier Jah-
ren vereinbart haben, das inzwischen abgelaufen
ist. Denn diese Konkurrenzklausel betraf die Be-
tatigung in der Besteckbranche insgesamt. Die
hier in Rede stehende Nebenpflicht bezieht sich
indes in sachlicher Hinsicht nur auf die Verwen-
dung einer verwechselungsfahigen geschéftli-
chen Bezeichnung im Zusammenhang mit dem
Tatigkeitsbereich eines Besteckbetriebes, wobei
diese Pflicht in zeitlicher Hinsicht Uber die Dauer
des Konkurrenzverbotes hinausgeht. Letztlich
handelt es sich um eine spezielle leistungssi-
chernde Nebenpflicht, die die sich aus einem
Schuldverhéltnis allgemein ergebenden Neben-
pflichten konkretisiert und ihren Niederschlag in
dem von den Parteien abgeschlossenen Vertrag
gefunden hat. Die sinn- und zweckgerichtete
Abwicklung des Schuldverhéltnisses erfordert
von den Vertragsparteien ein leistungskonformes
Verhalten. Beide miissen alles unterlassen, der
Schuldner positiv alles tun, damit der Eintritt des
Leistungserfolges und die Erreichung des Ver-
tragszwecks nicht geféhrdet oder beeintrachtigt
werden. Jeder Vertragspartner hat, soweit ihm
das ohne Preisgabe eigene Interessen mdglich
und zumutbar ist, den ihm bekannten Interessen
des anderen Rechnung zu tragen und mit ihm
zwecks Verwirklichung des Vertragsziels zusam-
menzuwirken (vgl. hierzu BGH, NJW-RR 1989,
1393, 1395 m.w.N.). Hierzu gehért auch die Si-
cherung des Leistungserfolges. Die Parteien
dirfen die dem anderen Teil auf Grund des
Schuldverhéltnisses gewahrten Vorteile weder
entziehen noch wesentlich schmélern noch ge-
fahrden (Palandt/Heinrichs, Blrgerliches Gesetz-
buch, 55. Aufl., § 242 BGB Rdnr. 29; Miinchener
Kommentar/Roth, 3. Aufl., § 242 Rdnr. 156). Hier
umfaBt diese allgemeine Nebenpflicht das die
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Ag. treffende Verbot der Verwendung verwechs-
lungsfahiger Bezeichnungen im Rahmen eines
auf den Handel mit Bestecken gerichteten Ge-
schéftsbetriebes.

DaB die Ag. EBbestecke anbietet und ver-
treibt, hat die Ast. hinreichend dargelegt und
glaubhaft gemacht. Insbesondere hat sie dies
durch die im Verhandlungstermin Uberreichten
Informationsbroschiire belegt, die unstreitig von
der Ag. stammt. In dieser stellt sich die Ag. mit
"Flrst for fun Accessoires und Bestecke" vor und
gibt an, daB das dritte Bein ihrer Kollektion die
"Furst for fun" Besteckkollektion ist, die Klassiker
wie "Augsburger Faden", "Spaten" oder "Chip-
pendale” umfaBt. Die Ag. hat im Ubrigen auch
gar nicht in Abrede gestellt, daB die von der Ast.
bei den Firmen A., B. und C. entdeckten "First
for fun"-Bestecke von ihr stammen.

Der geltend gemachte Unterlassungsan-
spruch ist damit aus dem zwischen den Parteien
geschlossenen Kaufvertrag gerechtfertigt. In
Konkretisierung des Unterlassungsantrages der
Ast. hat die Kammer diesen den konkreten Be-
nutzungsformen angepaBt. Ob sich aus dem
Vertrag daneben auch ein Schlechthinverbot des
Bestandteils "First" ergibt, bedarf im Rahmen
dieses Verfugungsverfahrens keiner Entschei-
dung.

Il. Die Dringlichkeit des Verfigungsbegeh-
rens der Ast. ist gegeben (wird ausgefihrt).

B. Ein im Verfligungsverfahren durchsetzba-
rer Auskunftsanspruch, der sich allein aus § 19
MarkenG ergeben kann (§ 19 Abs. 3 MarkenG),
steht der Ast. hingegen nicht zu, weil sie eine
Kennzeichenrechtsverletzung nach § 15 Mar-
kenG oder eine Markenrechtsverletzung nach
§ 14 MarkenG weder hinreichend dargelegt noch
glaubhaft gemacht hat.

I. Durch die Benutzung ihrer Firma "Frst-
Vermdgensverwaltung GmbH & Co. KG"
und/oder der Bezeichnung "Furst for fun" fir
ihren auch auf den Handel mit EBbestecken ge-
richteten Geschéaftsbetrieb hat die Ag. § 15 Abs.
2 MarkenG nicht zuwidergehandelt, wonach es
Dritten untersagt ist, die einem anderen bereits
zustehende geschéftliche Bezeichnung, deren
Inhaber gemaB § 15 Abs. 1 MarkenG ein Aus-
schluBrecht zusteht, oder ein ahnliches Zeichen
im geschéftlichen Verkehr unbefugt in einer Wei-
se zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen
mit der geschutzten Bezeichnung hervorzurufen.

Zwar ist aus der vollstédndigen Firma der KI&-
gerin abgeleitete Bestandteil "Hackmann First"
im Rahmen des Schutzes der vollstandigen Fir-
ma der Ast. nach § 5 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG
schutzfghig. Denn er ist der allein unterschei-
dungskraftige Bestandteil der Firma der Ast.. Der
Firmenbestandteil "GmbH" kann und soll von
vornherein keine Unterscheidungskraft entfalten,
weil er lediglich die Rechtsform der Ast. be-
schreibt. Als Kombination zweier Familiennamen

bietet sich die Bezeichnung "Hackman Furst"
auch als Firmenschlagwort fir das Unternehmen
der Ast. ohne weiteres an.

Zwischen dem Firmenbestandteil "Hack-
mann First" der Ast. und den angegriffenen Be-
zeichnungen "Flrst-Vermdgensverwaltung
GmbH & Co. KG" und "Furst for fun", derer sich
die Ag. im Zusammenhang mit ihrem Besteck-
vertrieb bedient, besteht jedoch keine Verwechs-
lungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG.

Zwar kommt dem Firmenbestandteil der Ast.
"Hackman First" von Hause aus normale Unter-
scheidungskraft zu; eine gesteigerte Kennzeich-
nungskraft ist hingegen weder dargelegt noch
glaubhaft gemacht. Auch liegt Branchenidentitat
vor. Hinzu kommt, daB der Bestandteil "Furst" in
den beanstandeten Bezeichnungen der Ag. iden-
tisch enthalten ist. Gleichwohl halten die zu ver-
gleichenden Bezeichnungen der Parteien jedoch
ein hinreichend deutlichen Abstand zueinander,
der eine Verwechslungsgefahr ausschlieft.

Insoweit kann der Name "First" nicht einfach
aus der Firma der Ast. herausgeldst und den von
der Ag. benutzten Bezeichnungen isoliert gegen-
Ubergestellt werden. Denn es ist von dem das
Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz
auszugehen, daB zur Beurteilung der zeichen-
rechtlichen Verwechslungsgefahr der einander
gegenuberstehenden Bezeichnungen auf den
Gesamteindruck der jeweiligen Bezeichnung
abzustellen ist (wird ausgefiihrt).

In dem Kombinationszeichen "Hackman
Flrst" kann, worauf die Kammer bereits in ihrem
BeschluB vom 17. Februar 1998 (Bl. 14-15 d.A.)
hingewiesen hat, dem Bestandteil ,First, von
Haus aus keine das Zeichen allein prégende
Wirkung beigemessen werden. DafB eine abwei-
chende Verkehrsauffassung besteht, nach der
der Name "Furst" innerhalb der Bezeichnung
"Hackman First" hervortritt, hat die Ast. weder
hinreichend dargetan noch hinreichend glaubhaft
gemacht. Sie hat vielmehr lediglich pauschal
behauptet, daB dem Bestandteil "Flrst" in ihrer
Firma die gr6Bere Kennzeichnungskraft zukom-
me, ohne dies jedoch naher darzutun und zu
belegen. Sie hat in diesem Zusammenhang ins-
besondere nicht dargetan, wie sie im geschéaftli-
chen Verkehr auftritt und ihr Unternehmen pré-
sentiert. Allein aus dem Umstand, daB die Ast.
die "Furst"-Besteckfabrik Ubernommen hat kann
nicht gefolgert werden, daB damit dem Namen
"First" innerhalb ihrer Firma eine préagende Be-
deutung zukommt. Denn die Ast. firmiert bereits
seit 1993 unter "Hackman First", so daB der
Verkehr sich zwischenzeitlich an die gesamte
Bezeichnung gewodhnt haben kdnnte. Im Ubrigen
fehlt es aber auch an naheren Darlegungen zur
Bekanntheit der ehemaligen "Flrst"-
Besteckfabrik, deren Wirtschaftsglter die Ast.
tbernommen hat.

Il. DaB sie Inhaberin einer "First"-Marke ist,
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hat die Klagerin weder dargelegt noch glaubhaft
gemacht. Die mit dem Kaufvertrag vom 9. Mérz
1993 auf sie Ubertragenen "First"-Marken hat die
Ast. nach ihrem Vortrag ihrerseits auf die Hack-
man Housewares Oy AB Ubertragen. Auch macht
sie nicht etwa als gewillklrte ProzeBstandschaf-
terin markenrechtliche Anspriiche dieser eben-
falls zur Hackman-Gruppe gehérenden finni-
schen Gesellschaft geltend.

lll. Einen etwa sich aus dem Kaufvertrag
vom 9. Marz 1993 und/oder sich aus § 242 BGB
ergebenden Auskunftsanspruch kann die Ast. in
diesem Verfahren nicht durchsetzen.

3. BURGERLICHES RECHT UND
VERFAHRENSRECHT

§ 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO

1. Zur Anerkennungsprognose beim Ein-
wand anderweitiger Rechtshangigkeit, der
gegeniiber der negativen Feststellungsklage
auf die vor einem US-amerikanischen Gericht
erhobene Leistungsklage gestuitzt wird.

2. Zum Feststellungsinteresse i.S.d. § 256
Abs. 1 ZPO bei einer Klage auf Feststellung
des Nichtbestehens deliktischer Anspriiche
wegen Patentverletzung.

(Urteil vom 17. Februar 1998, 4 O 336/96 - ULG-
Bahnenmaterial)

Sachverhalt: Die Kl. nehmen die Bekl. auf
Feststellung des Nichtbestehens eines Scha-
densersatzanspruches aus dem deutschen Pa-
tent 27 06 589 aufgrund angeblicher Patentver-
letzung in Anspruch.

Die KlI. zu 1. ist ein japanisches Unterneh-
men mit Sitz in Tokio. Sie lieferte ein von einem
Tochterunternehmen, der A. Polymer Co. Ltd., in
Japan hergestelltes reflektierendes Bahnenmate-
rial, das zum Beispiel flr Verkehrsschilder ver-
wendet wird, unter der Bezeichnung "Ultralite
Grade Sheeting" (nachfolgend: Bahnenmaterial
A.-ULG) in die Bundesrepublik Deutschland. Die
KI. zu 2. ist die deutsche Tochtergesellschaft der
KI. zu 1., die das ihr von der Kl. zu 1. gelieferte
Bahnenmaterial A.-ULG in Deutschland vertrieb.

Die Bekl. ist ein in den Vereinigten Staaten
von Amerika im Bundesstaat Minnesota in Saint
Paul ansdssiges Unternehmen. Sie ist eingetra-
gene Inhaberin des deutschen Patents 27 06 589
(nachfolgend: Streitpatent), das am 16. Februar
1977 unter Inanspruchnahme der Prioritdt der
amerikanischen Patentanmeldung US 658 284
vom 17. Februar 1976 angemeldet wurde. Das
Streitpatent wurde im Einspruchsverfahren vom
Deutschen Patentamt auf einen von dritter Seite

eingelegten Einspruch durch BeschluB vom 6.
Juni 1989 zunéchst in vollem Umfang widerrufen.
Auf die hiergegen eingelegte Beschwerde der
Bekl. wurde dieser BeschluB3 des Deutschen Pa-
tentamtes vom Bundespatentgericht durch Be-
schluB vom 11. Juli 1991 im Beschwerdeverfah-
ren aufgehoben und das Streitpatent beschrankt
aufrechterhalten. Das Streitpatent, das am 16.
Februar 1995 durch Zeitablauf erloschen ist,
betrifft ein Verfahren zur Herstellung von reflek-
tierendem Bahnenmaterial. Anspruch 1 des
Streitpatents hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Herstellung von reflektieren-
dem Bahnenmaterial, bei dem eine Tragerschicht
auf ihrer einen Seite zumindest teilweise mit
einer Schicht aus reflektierenden Elementen
versehen und in einem Abstand von dieser eine
Deckschicht aus einem organischen Polymeren
angeordnet wird, wobei die Tragerschicht oder
die Deckschicht oder eine gegebenenfalls dazwi-
schen liegende zuséatzliche Schicht thermisch
erweichbar ist und eine vernetzbare Verbindung
enthalt, und die Deckschicht, die Tragerschicht
und gegebenenfalls die dazwischen liegende
Schicht durch Erwérmen in Form von sich netz-
werkartig Uberschneidenden Haftverbindungen
verschweilBt werden, dadurch gekennzeichnet,
daB zur Erhéhung der Adhé&sion der Trager-
schicht mit der Deckschicht die vernetzbare Ver-
bindung nach dem VerschweiBen in situ ausge-
hartet wird."

Die Bekl. ist auBerdem Inhaberin des US-
Patents 4 025 159, das die Bezeichnung "Cellular
Retroreflective Sheeting” tragt, sowie mehrerer
nationaler Parallelpatente in verschiedenen Lé&n-
dern, so unter anderem in Frankreich und GroB-
britannien (UK 1 547 043; vgl. Anlage C), die
ebenfalls ein reflektierendes Bahnenmaterial
bzw. ein Verfahren zur Herstellung von reflektie-
rendem Bahnenmaterial betreffen. Nach dem
Erfinder Joseph Michael McGrath werden diese
Patente auch als "McGrath-Patente" bezeichnet.

Ende der achtziger Jahre strengte die Bekl.
gegen die japanischen Unternehmen B. Interna-
tional Inc. (nachfolgend: B.) und C. Polymer
Chemicals Industry Co. Ltd. (nachfolgend: C.) in
den Vereinigten Staaten von Amerika ein Verfah-
ren wegen Verletzung ihres US-amerikanischen
McGrath-Patents an. Daneben leitete sie auch in
anderen Landern, unter anderem in Frankreich
und GroBbritannien, Verfahren wegen Verletzung
der dort bestehenden McGrath-Patente ein. Die
Patentverletzung sah sie dabei jeweils im Ver-
trieb eines von B. bzw. C. hergestellten reflektie-
renden Bahnenmaterials, welches von diesen als
"Ultralite Grade Sheeting" (ULG-Bahnenmaterial)
bezeichnet wurde.

Im August 1991 erwarb die Kl. zu 1. den B.-
Geschéftsbetrieb sowie die Rechte zur Herstel-
lung und zum Vertrieb des ULG-Bahnenmaterials
von B.. Zu diesem Zeitpunkt waren die von der
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Bekl. gegen B. und C. sowie verschiedene Toch-
tergesellschaften und Vertriebshandler dieser
Gesellschaften angestrengte Verfahren teilweise
noch anhangig. Bereits im Juli 1988 hatte die US
International Trade Commission (ITC) aufgrund
des von der Bekl. in den Vereinigten Staaten von
Amerika angestrengten Verfahrens den Import
von ULG-Bahnenmaterial in die Vereinigten
Staaten von Amerika bis zum Ende der Schutz-
dauer des US-amerikanischen McGrath-Patents
verboten. Aufgrund der von der Bekl. in GroBbri-
tannien erhobenen Patentverletzungsklage er-
kannte im Dezember 1991 auch der High Court
of Justice, Chancery Division, Patents Court, auf
eine Verletzung des britischen McGrath-Patents.
In Australien und Kanada ergingen ebenfalls
Urteile zugunsten der Bekl.. In einem in Frank-
reich gefuhrten PatentverletzungsprozeB kam es
zum AbschluB eines Vergleichs.

Ab August 1991 kam es zu Vergleichsge-
sprachen zwischen der Kl. zu 1. und der BekI..
Diese fuhrten im April 1992 zum AbschluB einer
schriftlichen Vereinbarung ("Agreement”) mit
Datum vom 29. April 1992. In der in englischer
Sprache verfaBten Vereinbarung (vgl. Anlagen K
4a) heifBt es:

"ARTICLE | - Definitions

When used in this Agreement:

1.1 "McGrath Patent" shall mean U.S. Patent
No.4,025,159 or any counterpart to that patent in
another country.

1.2"Patent Country" shall mean any on of
the following countries: Australia, Austria, Can-
ada, France, Germany, ltaly, Japan, Sweden,
Switzerland, the United Kingdom, and the US.

1.3"ULG Sheeting" shall mean any encapsu-
lated-lens retroreflective sheeting which was
manufactured by C. and marketed as Ultralite
Grade retroreflective sheeting.

1.4"Covered Retroreflective Sheeting" shall
mean encapsulated-lens retroreflective sheeting
which in the jurisdiction where it is made used or
sold is covered by an unexpired McGrath Patent.

1.5"A." shall mean individually and as a
group A. Industries Co. Inc., A. Polymer, and any
other company in which A. Industries Co. Inc. has
an ownership interest.

1.6"3M" shall mean individually and as
group Minnesota Mining and Manufacturing
Company and any other company in which Min-
nesota Mining and Manufacturing Company has
an ownership interest.

ARTICLE Il - A.'s Obligations

2.1 A. agrees that it will not make, use or sell
Covered Retroreflective Sheeting, including ULG
Sheeting, in any Patent Country as long as 3M
owns an unexpired McGrath Patent in that coun-
try.

ARTICLE IIl - 3M's Obligations

3.1 3M agrees to withdraw all litigation claims
now being asserted against A. with respect to the

McGrath Patent, and further agrees that it will not
seek from A. any remedy for the acts of in-
fringement alleged by 3M in the pending litigation
or any recovery of costs or any other monetary
recovery.

3.23M agrees that it will not assert any claim
against A. for infringement of a McGrath Patent
as long as the obligations of Article Il are satis-
fied by A.."

In der Folgezeit begann die Kl. zu 1. damit,
das eingangs erwahnte und hier allein interessie-
rende Bahnenmaterial A.-ULG in Japan herzu-
stellen bzw. von ihrer japanischen Tochtergesell-
schaft, der A. Polymer Co. Ltd. Inc., herstellen zu
lassen. Dieses lieferte sie auch in die Bundesre-
publik Deutschland, wo es von der Kl. zu 2. ver-
trieben wurde.

Am 7. Marz 1994 reichte die Bekl. in den
Vereinigten Staaten von Amerika bei dem US
District Court fir den District of Minnesota eine
Klage gegen die KI. zu 1. ein (vgl. Anlagen K 3
und K 3a), mit der sie diese wegen Verletzung
des vorzitierten Vertrages ("Breach of Contract")
auf Schadensersatz und Unterlassung in An-
spruch nimmt.

Nachdem die KIl. zu 1. in dem US-
amerikanischen Verfahren die Unzustandigkeit
des von der Bekl. angerufenen US District Court
fur den District of Minnesota gerlgt hatte, wies
dieser die Klage der hiesigen Bekl. durch Urteil
vom 12. August 1994 (Anlage K 8) wegen Feh-
lens der Gerichtshoheit Uber die Person der KI.
zu 1. als unzuldssig ab. Auf die hiergegen von
der Bekl. eingelegte Berufung hob der Court of
Appeals for the Eighth Circuit das Urteil des US
District Court durch Entscheidung vom 11. Au-
gust 1995 auf und verwies die Sache zur ander-
weitigen Entscheidung an den US District Court
zuruck. Dieser hat den Rechtsstreit Uber die von
der Bekl. gegen die KI. zu 1. wegen Vertrags-
bruch erhobenen Anspriiche daraufhin mit Be-
schluB vom 28. Marz 1997 ausgesetzt, bis alle
ausléndischen Verfahren zur Feststellung der
Gultigkeit der McGrath-Patente oder ihrer Verlet-
zung abgeschlossen sind.

Die KI. machen geltend, daB sich die Bekl. in
der beim US District Court eingereichten Klage
des Bestehens von Schadensersatz- und Unter-
lassungsanspriichen gegen sie beriihmt habe,
und diese unter anderem mit der Verletzung des
deutschen Streitpatents durch die Lieferung und
den Vertrieb des ULG-Bahnenmaterials nach
bzw. in Deutschland begriindet habe. Das von
der Kl. zu 1. gelieferte und von der KI. zu 2. in
Deutschland vertriebene Bahnenmaterial A.-ULG
unterscheide sich indes von dem friher von B.
hergestellten ULG-Bahnenmaterial.

Aus den Griinden: A. Die Klage ist als ne-
gative Feststellungsklage gemaB § 256 Abs. 1
ZivilprozeBordnung (ZPO) zulassig.

I. Eine etwa aufgrund der von der Bekl. in
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den Vereinigten Staaten von Amerika vor dem
US District Court eingereichten Klage bereits
eingetretene - nach der lex fori des US-
amerikanischen Gerichts zu beurteilende (vgl.
BGH, NJW 1986, 662, 663; NJW 1987, 3083) -
Rechtshangigkeit steht der Zulassigkeit der von
den KI. erhobenen Feststellungsklage nicht ent-
gegen.

Nach § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO steht zwar die
anderweitige Rechtshangigkeit einer Streitsache
einer erneuten Rechtshéngigkeit vor einem ande-
ren Gericht entgegen. Die anderweitige Rechts-
héngigkeit stellt hiernach ein ProzeBhindernis
dar, das von Amts wegen zu berlcksichtigen ist
(BGH, NJW 1986, 2195; Zdller/Greger, ZPO, 20.
Auflage, § 261 ZPO Rdnr. 11). Nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofes ist dabei
auch eine Rechtshangigkeit im Ausland beacht-
lich, sofern mit der Anerkennung der vom aus-
landischen Gericht zu treffenden Entscheidung
zu rechnen ist (vgl. BGH, NJW 1964, 1626;
FamRZ 1982, 917; NJW 1986, 2195; NJW 1987,
3083; Baumbach/Lauterbach/Hartmann, ZPO,
55. Auflage, § 256 Rdnr. 35; vgl. Zoller/Geimer,
IZPR Rdnr. 96; Thomas/Putzo, ZPO, 18. Aufla-
ge, § 261 ZPO Rdnr. 2). Hinsichtlich der KI. zu 2.
kommt eine Rechtshangigkeitssperre nach § 261
Abs. 3 Nr. 1 ZPO wegen der von der Bekl. in den
Vereinigten Staaten von Amerika bei dem US
District Court eingereichten Klage jedoch schon
deshalb nicht in Betracht, weil eine anderweitige
Rechtshangigkeit nur bei einer erneuten Klage
zwischen denselben Parteien bestehen kann (vgl.
BGH, NJW 1987, 3083; Zoller/Greger, § 261
ZPO Rdnr. 8; Thomas/Putzo, § 261 ZPO Rdnr.
11). Die KI. zu 2. ist jedoch an dem von der Bekl.
angestrengten Verfahren in den Vereinigten
Staaten von Amerika, in dem die Bekl. die KI. zu
1. wegen Verletzung der Vereinbarung vom 29.
April 1992 gemaB Anlage 4a in Anspruch nimmt,
nicht als Partei beteiligt.

Im Verhdltnis zur KI. zu 1. besteht zwar die
erforderliche Identitat der Parteien, wobei die
Vertauschung der Parteirollen in beiden Verfah-
ren unbeachtlich ist. Gleichwohl besteht aber
auch insoweit keine Rechtshangigkeitssperre aus
§ 261 ZPO. Denn eine solche setzt neben der
Identitat der Parteien auch voraus, daB der
Streitgegenstand der betreffenden Verfahren
identisch ist (vgl. BGH, NJW 1986, 2195; NJW
1987, 3083; Zoller/Greger, § 256 ZPO Rdnr. 8;
Thomas/Putzo, § 261 ZPO Rdnr. 12), woran es
hier jedoch fehlt.

Denn bei der Feststellungsklage kennzeich-
net regelm&Big der Antrag den Streitgegenstand
(vgl. Zoller/Vollkommer, Einl. Rdnr. 77). Streitge-
genstand der negativen Feststellungsklage ist
das Rechtsverhaltnis, dessen Nichtbestehen der
KI. gerichtlich festgestellt wissen will (vgl. Zél-
ler/Vollkommer, Einl. Rdnr. 78). DemgemaR ist
Streitgegenstand der von den KI. erhobenen

negativen Feststellungsklage das Nichtbestehen
von Schadensersatzanspriichen der Bekl. gegen
sie aus dem Streitpatent wegen der Benutzung
des nach dem im Klageantrag gekennzeichneten
Verfahren hergestellten Bahnenmaterials A.-ULG
in der Bundesrepublik Deutschland. Bei der von
der Bekl. vor dem US District Court eingereichten
Klage handelt es sich hingegen nicht um eine
Patentverletzungsklage aus dem Streitpatent, die
denselben Streitgegenstand wie die hier von den
KI. erhobenen Feststellungsklage hétte, sondern
um eine auf die Vereinbarung der Parteien vom
29. April 1992 gestutzte Klage wegen Vertrags-
bruches, mit der die Bekl. allein vertragliche An-
spriiche geltend macht. Zwar mag es in dem US-
amerikanischen Verfahren auch darauf ankom-
men, ob das Bahnenmaterial A.-ULG der Kl. zu
1. unter Benutzung der erfindungsgemaBen Leh-
re des hier in Rede stehende Streitpatents herge-
stellt worden ist. Ob der Bekl. gegen die KI. zu 1.
wegen Verletzung des (deutschen) Streitpatents
ein gesetzlicher Schadensersatzanspruch aus
dem Streitpatent aufgrund der Benutzung von A.-
ULG-Bahnenmaterial in der Bundesrepublik
Deutschland  zusteht, wird in dem US-
amerikanischen Verfahren indes nicht festge-
stellt. Zudem spielen in dem US-amerikanischen
Verfahren zwischen der KI. zu 1. und der BekI. in
materiell-rechtlicher Hinsicht auch andere Fragen
eine Rolle, wie etwa solche der Vertragsausle-
gung. Es ist deshalb nicht zwingend, daB in ei-
nem etwaigen Sachurteil des US-amerikanischen
Gerichts Feststellungen Uber die von der hiesi-
gen Bekl. behauptete Verletzung des Streitpa-
tents getroffen werden. Zwischen einer Klage auf
Leistung und einer negativen Feststellungsklage
besteht jedoch, wenn die Leistungsklage zuerst
erhoben wird, nur insoweit Identitdt des Rechts-
schutzziels, als das Uber die Leistungsklage er-
gehende Sachurteil das Bestehen oder Nichtbe-
stehen des Leistungsanspruches - hier: eines
gesetzlichen Schadensersatzanspruches aus
dem Streitpatent - in jedem Falle feststellt (vgl.
Stein/Jonas, ZPO, 21. Auflage, § 261 ZPO Rdnr.
62). Dies ist hier nicht der Fall.

Es kommt hinzu, daB im Streitfall eine
Rechtshangigkeitssperre nach § 261 ZPO auch
deshalb zu verneinen ist, weil mit der Anerken-
nung eines etwaigen Sachurteils des US-
amerikanischen Gerichts in Deutschland nicht zu
rechnen ist. GemaB § 328 Abs. 1 Nr. 1 ZPO ist
die Anerkennung des Urteils eines ausléndischen
Gerichts unter anderem dann ausgeschlossen,
wenn die Gerichte des Staates, dem das auslan-
dische Gericht angehdrt, nach den deutschen
Gesetzen nicht zusténdig sind. Die internationale
Zusténdigkeit des Erststaates ist dabei immer
dann, aber auch nur dann gegeben, wenn bei
Anwendung der deutschen Zusténdigkeitsvor-
schriften irgendein Gericht des Erststaates zu-
stdndig ware (vgl. Zoller/Geimer, § 328 ZPO
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Rdnr. 96). Eine internationale Zusténdigkeit der
US-amerikanischen Gerichte ist hier nach deut-
schem Recht aber nicht gegeben:

Eine Zustandigkeit aus § 17 oder § 21 ZPO
analog scheidet aus, weil die KI. zu 1. unstreitig
in den Vereinigten Staaten von Amerika weder
einen Sitz noch eine Niederlassung hat. Auch
eine Zustandigkeit entsprechend §23 ZPO
kommt nicht in Betracht, weil nicht dargetan ist,
daB die KI. zu 1. Uber Vermégen in Minnesota
oder in den Vereinigten Staaten von Amerika
verflgt. Insofern kann dahinstehen, ob § 23 ZPO
hinsichtlich der internationalen Zustandigkeit
ohnehin einer restriktiven Auslegung bedarf (vgl.
hierzu Zoller/Geimer, § 328 ZPO Rdnr. 96). Die
internationale Zustandigkeit des uS-
amerikanischen Gerichts 148t sich auch nicht aus
einer entsprechenden Anwendung des § 29 ZPO
herleiten, weil die Verpflichtungen der Kl. zu 1.
aus der zwischen ihr und der Bekl. geschlosse-
nen Vereinbarung ("Agreement") gemaB Anlage
4a betreffend das "Patentland" Deutschland nicht
in den USA zu erflllen sind. Auch geht es in dem
Verfahren vor dem US District Court, District of
Minnesota, nicht um Anspriiche der Bekl. wegen
in den Vereinigten Staaten von Amerika began-
gener Vertragsverletzungen der Kl. zu 1. Damit
sind sogar samtliche streitigen Verpflichtungen
aus dem Vertrag der Parteien von der Kl. zu 1.
nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika zu
erflllen. SchlieBlich ergibt sich die Zusténdigkeit
des von der Bekl. angerufenen US-
amerikanischen Gerichts auch nicht aus § 32
ZPO analog, weil die von ihr in den Vereinigten
Staaten von Amerika erhobene Klage aus-
schlieBlich auf eine Vertragsverletzung ("Breach
of Contract") gestltzt wird. Uber eine Verletzung
des deutschen Streitpatents wegen in der Bun-
desrepublik Deutschland begangener Verlet-
zungshandlungen kann das von der KI. angeru-
fene US-amerikanische Gericht gemas § 32 ZPO
analog nicht entscheiden. Die Bekl. und die KI.
zu 1. haben die Zustandigkeit der US-
amerikanischen Gerichte schlieBlich auch nicht
etwa in ihrem "Agreement” vom 29. April 1992
vereinbart, so daB auch § 38 ZPO nicht entspre-
chend anwendbar ist. Ebenso ergibt sich die Zu-
sténdigkeit der amerikanischen Gerichte auch
nicht etwa aus einer entsprechenden Anwendung
des § 39 ZPO, weil die Kl. zu 1. die fehlende
internationale Zustandigkeit des von der Bekl.
angerufenen US-amerikanischen Gerichts aus-
drtcklich gertigt hat.

Dies hat zur Folge, daB mit einer Anerken-
nung eines etwaigen Urteils des von der Bekl.
angerufenen US-amerikanischen Gerichts in
Deutschland nicht zu rechnen ist, weshalb eine
Rechtshangigkeitssperre aufgrund der von der
Bekl. in den Vereinigten Staaten von Amerika
gegen die Kl. zu 1. erhobenen Klage jedenfalls
aus diesem Grunde nicht besteht.

Il. Entgegen der Auffassung der Bekl. liegen
die besonderen ProzeBvoraussetzungen fur eine
Feststellungsklage nach § 256 Abs. 1 ZPO vor.

1. § 256 Abs. 1 ZPO verlangt fur die Zulas-
sigkeit der Feststellungsklage ein rechtliches
Interesse an der alsbaldigen Feststellung des
Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechts-
verhaltnisses. Rechtsverhaltnis im Sinne dieser
Vorschrift ist die aus einem vorgetragenen Sach-
verhalt abgeleitete rechtliche Beziehung von
Personen zueinander oder zu einer Sache
(BGHZ 22, 43, 47; BGH, NJW 1984, 1556; Z&l-
ler/Greger, § 256 ZPO Rdnr. 3; Thomas/Putzo,
§ 256 ZPO Rdnr. 5). Ein rechtliches Interesse an
einer alsbaldigen Feststellung des Bestehens
oder Nichtbestehens eines Rechtsverhaltnisses
ist gegeben, wenn dem Recht oder der Rechtsla-
ge des Klagers eine gegenwértige Gefahr der
Unsicherheit droht und wenn das erstrebte Urteil
geeignet ist, diese Gefahr zu beseitigen (vgl.
BGH, LM § 256 ZPO Nr. 87; BGHZ 69, 144, 147
= LM § 256 ZPO Nr. 110; BGH, NJW 1984, 1118
= LM § 256 Nr. 129; BGH, NJW 1986, 2507 = LM
§ 256 ZPO Nr. 142; BGH, NJW 1992, 436, 437;
BGH, NJW 1995, 2032, 2033; Zobller/Geimer,
§ 256 ZPO Rdnr. 7). Eine derartige Geféhrdung
liegt vor, wenn der KI. einen erkennbaren AnlaB
zur Besorgung hat und dadurch in seiner Ent-
scheidungsfreiheit oder in seinen Vorkehrungen
gehemmt ist (BGH LM § 256 ZPO Nr. 87). Han-
delt es sich - wie hier - um eine negative Fest-
stellungsklage, so ist grundsatzlich ausreichend,
daB der Beklagte sich berihmt, einen Anspruch
gegen den Klager zu haben (vgl. BGH LM § 256
Nr. 99; BGH, VersR 1985, 39; NJW 1992, 436,
437; NJW 1995, 2023, 2033; Zoller/Geimer,
§ 256 ZPO Rdnr. 7). Unter dieser Voraussetzung
kann insbesondere auch eine negative Feststel-
lungsklage desjenigen, dem eine Patentverlet-
zung vorgeworfen wird, auf Verneinung einer
Patentverletzung zuldssig sein (vgl. hierzu Kam-
mer, Entscheidungen 1997, 20 — Neues Herstel-
lungsverfahren; Benkard/Rogge, Patentge-
setz/Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, § 139
PatG Rdnr. 95).

Die vorgenannten Voraussetzungen sind im
Streitfall erfullt. Denn die Bekl. hat in ihrer bei
dem US District Court eingereichten Klage vom
7. Méarz 1994 geméanB Anlage K 3a, mit der sie die
KI. zu 1. wegen Verletzung der Vereinbarung
vom 29. April 1992 in Anspruch nimmt, geltend
gemacht, die Kl. zu 1. habe die mit ihr geschlos-
sene Vereinbarung durch die fortgesetzte Her-
stellung, Verwendung oder den Verkauf von
ULG-Bahnenmaterial gebrochen. Ungeachtet
ihrer Aufforderungen, so die Bekl. in ihrer Klage-
schrift vom 7. Marz 1994 gemafB Anlage 3a wei-
ter, die Herstellung, Verwendung oder den Ver-
kauf von ULG-Bahnenmaterial einzustellen, habe
die Kl. zu 1. ULG-Bahnenmaterial auf der ganzen
Welt, einschlieBlich mindestens in Frankreich,
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Italien und Deutschland, in denen sie - die Bekl. -
nicht abgelaufene entsprechende Patente zum
McGrath-Patent hergestellt, verwendet oder ver-
kauft (vgl. Punkt I Nrn. 11 und 12 der Klageschrift
gemaB Anlagen K 3a und K 3b). Die hiesige
Bekl. hat damit geltend gemacht, daB das ULG-
Bahnenmaterial der Kl. zu 1. von der Vereinba-
rung der Parteien gemaB Anlage 4a erfaBtes
reflektierendes Bahnenmaterial sei. Gleichzeitig
hat sie aber auch zum Ausdruck gebracht, daB
das ULG-Bahnenmaterial, und zwar das von der
Kl. zu 1. hergestellte ULG-Bahnenmaterial (= A.-
ULG), nach deutschem Patentrecht vom Schutz-
umfang des hier in Rede stehenden deutschen
McGrath-Patents erfaBt wird und die Kl. zu 1. das
Streitpatent durch die Herstellung, die Verwen-
dung und den Verkauf ihres Bahnenmaterials A.-
ULG in Deutschland verletzt hat. Sie hat sich
damit zugleich auch konkludent eines Schadens-
ersatzanspruches aus dem Streitpatent gegen die
KI. zu 1. wegen dessen angeblicher Verletzung
durch die Benutzung des Bahnenmaterials A.-
ULG in der Bundesrepublik Deutschland be-
rihmt.

Darlber hinaus hat die Bekl. auch in diesem
Rechtsstreit geltend gemacht, daB die Kl. zu 1.
das Streitpatent wahrend seiner Schutzdauer
durch den Vertrieb ihres Bahnenmaterials A.-
ULG in der Bundesrepublik Deutschland verletzt
habe. Sie hat sich sogar ausdriicklich vorbehal-
ten, ihr aus der Verletzung des Streitpatents zu-
stehenden Anspriiche gegen die Kl. im Wege der
Widerklage gerichtlich geltend zu machen. Auch
hiermit hat sie sich des Bestehens eines Scha-
densersatzanspruches aus dem Streitpaten ge-
gen die Kl. zu 1. wegen der Benutzung des Mate-
rials A.-ULG in Deutschland berihmt.

Nichts anderes gilt im Ergebnis im Verhaltnis
zur Kl. zu 2., die ein Tochterunternehmen der KiI.
zu 1. ist und das von dieser in die Bundesrepu-
blik Deutschland gelieferte Bahnenmaterial im
Inland vertrieben hat. Zwar ist die Kl. zu 2. nicht
Partei des von der Bekl. in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika vor dem US District Court ange-
strengten Verfahrens. Sie ist jedoch von der dor-
tigen Patentberihmung der Bekl. unmittelbar
betroffen. Denn die Bekl. hat in ihrer Klage vor
dem US District Court im Zusammenhang mit
Punkt | der dortigen Klageschrift, der die geltend
gemachte Vertragsverletzung durch die Herstel-
lung, Verwendung oder den Verkauf von ULG-
Bahnenmaterial betrifft, auch beantragt, den
"betreffenden  Vertreter, Verrichtungsgehilfen,
leitenden Angestellten, Direktoren und Angestell-
ten" der Kl. zu 1. und daruber hinaus "allen Per-
sonen, die mit ihnen zusammenwirken" die Her-
stellung, Verwendung oder den Verkauf von er-
faBtem Bahnenmaterial, in jedem Land untersa-
gen, in dem sie, die Bekl., ein nicht abgelaufenes
McGrath-Patent besitzt (vgl. Klageantrag zu Nr. 2
gemanB der Klageschrift vom 7. Marz 1994). Da-

mit hat die Bekl. konkludent zum Ausdruck ge-
bracht, daB auch diese Personen, zu denen die
Kl. zu 2. gehort, das Streitpatent durch die Be-
nutzung von A.-ULG-Bahnenmaterial in der Bun-
desrepublik Deutschland, in der sie zum Zeit-
punkt der Einreichung ihrer Klage beim US Di-
strict Court of Minnesota mit dem Streitpatent ein
noch nicht abgelaufenes McGrath-Patent beses-
sen hat, verletzt haben, zumindest aber an der
der KI. zu 1. vorgeworfenen Verletzung des
Streitpatents beteiligt gewesen sind. Jedenfalls
hat die Bekl. aber im Verlaufe dieses Rechtsstrei-
tes behauptet, daB auch die KI. zu 2. das Streit-
patent wahrend seiner Laufzeit durch den Ver-
trieb von Bahnenmaterial A.-ULG in der Bundes-
republik Deutschland verletzt habe. Zudem hat
sie sich auch der Kl. zu 2. gegenuber sogar aus-
driicklich vorbehalten, ihr aus der Verletzung des
Streitpatents zustehende Anspriche im Wege
der Widerklage geltend zu machen.

2. Das fur die Feststellungsklage nach § 256
Abs. 1 ZPO erforderliche konkrete Rechtsver-
héltnis wird durch die Behauptung der Bekl. be-
grindet, die Kl. hatten durch Benutzungshand-
lungen in der Bundesrepublik Deutschland das
Streitpatent mit der hieraus resultierenden Folge
des Bestehens von Schadensersatzanspriichen
aus dem Streitpatent verletzt. Rechtsverhaltnis
ist demgemé&B das Nichtbestehen einer Scha-
densersatzpflicht der Kl. gegenlber der Bekl. aus
dem Streitpatent und nicht etwa nur eine Vorfra-
ge oder ein Element dieses Rechtsverhéltnisses,
welches nicht Gegenstand der Feststellungsklage
sein kann (vgl. hierzu BGH, NJW 1977, 1288;
NJW, 1982, 1879; NJW 1984, 1556; NJW-RR
1992, 252; Baumbach/Lauterbach/Hartmann,
§ 256 ZPO Rdnr. 6; Zoller/Greger, § 265 ZPO
Rdnr. 3 und 5). DaB die Frage der Verletzung des
Streitpatents unter Umstanden in dem US-
amerikanischen Verfahren der Bekl. gegen die
KI. zu 1. eine Rolle spielt und es sich insoweit
moglicherweise um eine "Vorfrage" fir die dort
zu entscheidende Frage einer Vertragsverletzung
und der sich hieraus ergebenden vertraglichen
Anspriiche handelt, ist unerheblich. Denn dies
andert nichts daran, daB das Nichtbestehen einer
Schadensersatzverpflichtung aus dem Streitpa-
tent selbst ein Rechtsverhdltnis im Sinne des
§ 256 Abs. 1 ZPO ist. Allein hierauf kommt es an.
Welche Rolle die Frage der Verletzung des
Streitpatents in dem US-amerikanischen Prozef
spielt, ist fur die Prifung, ob zwischen den KiI.
und der Bekl. ein konkretes Rechtsverhéltnis
besteht, hingegen ohne Bedeutung.

Streitgegenstand der Feststellungsklage ist
im Ubrigen allein das Bestehen bzw. Nichtbeste-
hen von Schadensersatzanspriichen der Bekl.
gegen die Kl. aus dem Streitpatent wegen der
Benutzung des nach dem im Klageantrag ge-
kennzeichneten Verfahren hergestellten Bah-
nenmaterials A.-ULG. Gegenlber dem vormals
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von C./B. praktizierten Herstellungsverfahren
unterscheidet sich dieses jedenfalls dadurch, daB
auf ein Erhitzen des Materials nach dem Ver-
schweiBen mit einem Infrarotstrahler verzichtet
wird. Diese von den KI. beschriebene Herstel-
lungsverfahren bestimmt den Streitgegenstand,
so daB es der Bekl. nichts nitzt, die Anderung
des Verfahrens mit Nichtwissen zu bestreiten.

Darauf, ob der Bekl. gegen die Kl. zu 1. oder
gegen beide Kl. Schadensersatzanspriiche aus
dem Streitpatent wegen eines etwaigen Vertriebs
noch vorhandener Lagerbestdénde des von B.
bzw. C. hergestellten ULG-Bahnenmaterials in
Deutschland zustehen, ist schlieBlich nicht Ge-
genstand des Rechtsstreits, weshalb es hier nicht
darauf ankommt, ob zwischen der KI. zu 1. und
der Bekl. eine Absprache Uber die Verkaufe von
Lagerbestanden getroffen worden ist.

3. Die KI. kénnen die negative Feststellungs-
klage entgegen der Auffassung der Bekl. auch
auf die Frage der Verletzung des Streitpatents
bzw. des Nichtbestehens einer Schadensersatz-
verpflichtung aus dem Streitpatent wegen dessen
fehlender Verletzung beschréanken. Denn auch
Rechte, Pflichten oder Folgen eines einheitlichen
Rechtsverhéltnisses kénnen Gegenstand der
Feststellungsklage sein (vgl. Zoller/Greger, § 265
ZPO Rdnr. 3). Unter den Begriff des Rechtsver-
héltnisses fallen dabei insbesondere auch einzel-
ne Anspriiche (vgl. Thomas/Putzo, § 256 ZPO
Rdnr. 7). Nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofes kann sich eine verneinende Fest-
stellungsklage auf eine in sich selbstandige recht-
liche Anspruchsgrundlagen auch dann beschrén-
ken, wenn sich dem zugrunde liegenden Sach-
verhalt auch andere Anspruchsgrundlagen ent-
nehmen lassen kénnten und dann die Anspriche
ganz oder teilweise konkurrieren wirden (vgl.
BGH, NJW 1984, 1556). Dabei kann dahinste-
hen, ob dies auch dann gilt, wenn sich - wie im
Streitfall - aus einer Handlung (hier: Benutzung
von Bahnenmaterial A.-ULG in der Bundesrepu-
blik Deutschland) sowohl vertragliche als auch
gesetzliche Schadensersatzanspriiche ergeben
kdnnen. Denn im Streitfall muB es den KiI. jeden-
falls deshalb gestattet sein, ihre negative Fest-
stellungsklage auf das Nichtbestehen von Scha-
densersatzanspriiche aus dem Streitpatent we-
gen der Benutzung von A.-ULG-Bahnenmaterial
in der Bundesrepublik Deutschland zu beschrén-
ken, weil vertragliche Anspriiche wegen der Be-
nutzung von Bahnenmaterial A.-ULG in der Bun-
desrepublik Deutschland bereits Gegenstand des
von der Bekl. in den Vereinigten Staaten von
Amerika angestrengten Verfahrens sind und
Schadensersatzanspriiche aus dem Streitpatent
wegen dieser Benutzungshandlungen in dem US-
amerikanischen Verfahren nicht geltend gemacht
werden und das von der Bekl. angerufene US-
amerikanische Gericht auch Uber das Bestehen
bzw. Nichtbestehen von Schadensersatzanspri-

che aus dem Streitpatent mangels Zustéandigkeit
gar nicht entscheiden kénnte.

4. Die Patentberiihmung der Bekl. schafft fur
die KI. auch eine tatsadchliche Unsicherheit, die
diese nicht hinnehmen mussen. Die Kl. zu 1. hat
ein schutzwirdiges rechtliches Interesse an der
Feststellung, daB durch die Lieferung und den
Vertrieb ihres Bahnenmaterials A.-ULG nach
bzw. in Deutschland das Streitpatent nicht ver-
letzt worden ist, weil dieser Vorwurf ihrem Ruf
schaden kann und insoweit nicht unerhebliche
Schadensersatzanspriche im Raume stehen.
Nichts anderes gilt fir die KI. zu 2., weil sie die
deutsche Vertriebsgesellschaft des von der Bekl.
als patentverletzend beanstandeten Bahnenma-
terials A.-ULG gewesen ist.

Das von den KI. begehrte Feststellungsurteil
ist auch geeignet, die bestehende Unsicherheit
zu beseitigen. Es dient der Kl&rung der zwischen
den Parteien streitigen Frage, ob der Bekl. gegen
die KlI. aus dem Streitpatent Schadensersatzan-
spriiche wegen der Benutzung von Bahnenmate-
rial A.-ULG in der Bundesrepublik Deutschland
zustehen. Zudem hat der von der Bekl. angeru-
fene US District Court das zwischen der Bekl.
und der KI. zu 1. in den Vereinigten Staaten von
Amerika gefuhrten Verfahren Uber die von der
Bekl. geltend gemachten vertraglichen Anspri-
che zwischenzeitlich durch BeschluB vom 28.
Mérz 1997 auch ausgesetzt, bis alle ausléndi-
schen Verfahren zur Entscheidung Uber die Giil-
tigkeit der McGrath-Patente oder ihrer Verletzung
abgeschlossen sind. Die Entscheidung stiitzt sich
unter anderem ausdricklich darauf, daB Klagen
zur Feststellung der Nichtverletzung des deut-
schen McGrath-Patents, also des Streitpatents,
vor dem Landgericht Disseldorf anhéngig sind.
In seiner Entscheidung hat der amerikanische
Richter ausdrlcklich darauf hingewiesen, daB die
Streitfragen Uber die ausléandischen Patente nicht
durch das US-amerikanische Gericht entschieden
werden sollten. Das von den KIl. begehrte Fest-
stellungsurteil ist deshalb - auch wenn der ameri-
kanische Richter an dieses letztlich nicht gebun-
den ist - durchaus geeignet, den zwischen den
Parteien bestehenden Streit lber das Vorliegen
einer Patentverletzung insgesamt zu beseitigen.

5. Die Kl. begehren schlieBlich auch eine
"alsbaldige" Feststellung, daB3 der Bekl. ein Scha-
densersatzanspruch aus dem Streitpatent gegen
sie nicht zusteht. Dieses Interesse an einer "als-
baldigen" Feststellung fehlt entgegen der Auffas-
sung der Bekl. nicht etwa deshalb, weil die Bekl.
ihre Klage bei dem US District Court fiir den Di-
strikt of Minnesota bereits im Méarz 1994 einge-
reicht hat. Denn das Merkmal "alsbald" in § 256
Abs. 1 ZPO besagt lediglich, daB ein Feststel-
lungsinteresse gegenwartig oder in allernachster
Zukunft vorliegen muB; ein alsbaldiges Feststel-
lungsinteresse ist deshalb nur dann zu verneinen,
wenn erst in ferner Zukunft die Notwendigkeit
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einer Klarung besteht (vgl. Stein/Jonas, § 256
ZPO Rdnr. 76). Hier besteht indes, insbesondere
auch im Hinblick auf die von dem US-
amerikanischen Gericht angeordnete Aussetzung
der Verhandlung im dortigen Verfahren, ein aktu-
elles Interesse der Kl. an der begehrten Feststel-
lung.

lll. Die zwischen der KIl. zu 1. und der Bekl.
geschlossene Vereinbarung vom 29. April 1992
steht der Zuladssigkeit der negativen Feststel-
lungsklage unter keinem rechtlichen Gesichts-
punkt, insbesondere nicht unter dem Aspekt ei-
nes fehlenden Rechtsschutzbedirfnisses, entge-
gen, wobei dahinstehen mag, ob der insoweit von
der Bekl. erhobene Einwand nicht ohnehin allein
die Begrundetheit der Klage betrifft.

Die von der Bekl. vorgetragene Auffassung,
wonach "jedes ULG-Bahnenmaterial", das als
solches auf dem Markt angeboten und vertrieben
werde, "ungeachtet des angewandten Herstel-
lungsverfahrens”, von der Vereinbarung erfaBt
werden soll, steht im Widerspruch zum Inhalt des
Vertrages vom 29. April 1992 (vgl. Anlagen K
4a/4b und Bl. 65). Die KI. hat sich in Art. 2.1 der
Vergleichsvereinbarung verpflichtet, es zu unter-
lassen, "erfaBtes reflektierendes Bahnenmateri-
al", eingeschlossen ULG-Bahnenmaterial, in ir-
gendeinem Patentland herzustellen, zu gebrau-
chen oder zu verkaufen, solange die Bekl. in
diesem Land ein nicht abgelaufenes McGrath-
Patent besitzt. Das in Art. 2.1 angesprochene
"erfaBte reflektierende Bahnenmaterial” ist in Art.
1.4 der Vereinbarung definiert als "reflektieren-
des Bahnenmaterial mit eingekapselten Linsen,
das nach der Gerichtsbarkeit, in deren Bereich es
hergestellt, verwendet oder verkauft wird, von
einem nicht abgelaufenen McGrath-Patent erfaBt
wird". Der Vertrag definiert aber nicht nur das
erfaBte reflektierende Bahnenmaterial, er erlau-
tert in Art. 1.3 auch, was unter "ULG-
Bahnenmaterial" zu verstehen ist, namlich "jedes
reflektierende Bahnenmaterial mit eingekapsel-
ten Linsen, das von C. hergestellt und als Ultrali-
te Grade reflektierendes Bahnenmaterial in Ver-
kehr gebracht wurde". Die Unterlassungsver-
pflichtung der Kl. bezieht sich hiernach nur auf
solches reflektierendes Bahnenmaterial, das von
einem nicht abgelaufenem McGrath-Patent er-
faBt wird, einschlieBlich das von C. hergestellte
ULG-Bahnenmaterial, wobei hier nicht entschie-
den werden muB, ob der Kl. zu 1. mit der letzte-
ren Wendung nur die Verwendung und der Ver-
trieb von noch vorhandenem, tatsachlich von C.
hergestellten "ULG-Bahnenmaterial" oder auch
die Herstellung, Verwendung und der Vertrieb
von "ULG-Bahnenmaterial", wie es bisher von C.
hergestellt worden ist, verboten werden sollte.
Denn die Feststellungsklage der KI. betrifft aus-
schlieBlich ein nach einem gegentiber dem alten
"C.-Verfahren" abgednderten Verfahren von der
KI. zu 1. bzw. ihrer japanischen Tochtergesell-

schaft hergestelltes ULG-Bahnenmaterial (= A.-
ULG). Dieses abgeanderte Verfahren unterschei-
det sich nach dem unwiderlegten Vortrag der KiI.
von dem "C.-Herstellungsverfahren" jedenfalls
dadurch, daB nach dem VerschweiBen auf ein
Erhitzen des Materials mittels eines Infrarotstrah-
lers verzichtet wird.

Im Hinblick auf den Vertragsinhalt kann da-
mit keine Rede davon sein, daB die Vertragspar-
teien jedwedes Bahnenmaterial, das als "ULG-
Bahnenmaterial” vertrieben wird, als vertragsge-
genstandlich und patentverletzend ansehen woll-
ten. Letzteres wére im Ubrigen auch kartellrecht-
lich kaum zu rechtfertigen, weil es ersichtlich
nicht vertretbar ist, den Schutzumfang des Streit-
patents nach dem Schlagwort "ULG" zu bemes-
sen.

SchlieBlich haben die Vertragsparteien delik-
tische Anspriiche aus den McGrath-Patenten
auch nicht etwa durch den Vertrag ausschlieBen
bzw. durch die mit dem Vertrag begrliindeten
Anspriiche ersetzen wollen. Denn die Geltend-
machung von Ansprichen wegen Patentverlet-
zung ist der Beklagen gemaB Art. 3.2 des Vertra-
ges vom 29. April 1992 fur den Fall der Nichtein-
haltung der vertraglichen Verpflichtungen der KI.
zu 1. ausdricklich vorbehalten worden. Ein "Er-
ledigung des Streitgegenstandes” betreffend das
hier (allein) in Rede stehende Bahnenmaterial A.-
ULG ist damit durch den AbschluB der Ver-
gleichsvereinbarung nicht eingetreten.

IV. Die internationale Zusténdigkeit der deut-
schen Gerichte zur Entscheidung des Rechts-
streits ist gemaB § 32 ZPO analog begrindet.
Denn bei der negativen Feststellungsklage ist
das Gericht zustandig, das auch fir die korre-
spondierende Leistungsklage zusténdig ware
(vgl. Benkard/Rogge, § 139 PatG Rdnr. 98). Fir
eine Patentverletzungsklage der Bekl. gegen die
Kl. waren gemaB § 38 ZPO analog die deutschen
Gerichte zusténdig, wobei gemaB § 38 ZPO in
Verbindung mit § 143 Abs. 2 PatG in Verbindung
mit der Verordnung der Landesregierung des
Landes Nordrhein-Westfalen tber die Zuweisung
von Patent-, Sortenschutz-, Gebrauchsmuster-
streitigkeiten und Topographieschutzsachen vom
28. Juni 1988 (GV. NW. 1988 Seite 321) das
Landgericht Diusseldorf fiir eine solche Patentver-
letzungsklage der Bekl. gegen die KI. értlich zu-
standig wére. Denn die Kl. haben dargetan, dafi
die Kl. zu 1. das angeblich patentverletzende
Bahnenmaterial A.-ULG zum Zwecke des Ver-
triebs durch die KI. zu 2. nach Deutschland gelie-
fert und die Kl. zu 2. das beanstandete A.-ULG-
Bahnenmaterial auch in Nordrhein-Westfalen
vertrieben hat. Hieraus folgt, daB auch fir die
Klage auf Feststellung des Nichtbestehens von
Schadensersatzanspriichen aus dem Streitpatent
wegen der Benutzung des Bahnenmaterials A.-
ULG in der Bundesrepublik Deutschland die deut-
schen Gerichte zustandig sind und die 6rtliche



Entscheidungen 1998, Heft 3 73

Zustandigkeit des von den KI. angerufenen Land-
gerichts Dusseldorf begriindet ist. Die Bekl. hat
die schriftsatzlich angekindigten Rigen der in-
ternationalen und 6rtlichen Unzustandigkeit des
Landgerichts Disseldorf im Ubrigen in der mind-
lichen Verhandlung nicht erhoben und rigelos
zur Hauptsache verhandelt (§ 39 ZPO).

B. Die Feststellungsklage ist auch begrin-
det.

Denn die Bekl. hat sich gegentiber den KI. zu
Unrecht eines Schadensersatzanspruches aus
dem Streitpatent wegen der Benutzung des Bah-
nenmaterials A.-ULG in der Bundesrepublik
Deutschland berihmt. Tatsé&chlich steht der Bekl.
gegen die KI. ein solcher Schadensersatzan-
spruch aus dem Streitpatent nicht zu, weil nicht
festgestellt werden kann, daB es sich bei dem
Bahnenmaterial A.-ULG der KI. um ein nach der
Lehre des Streitpatents hergestelltes Verfahrens-
erzeugnis im Sinne des § 6 Satz 2 PatG (1968)
handelt (wird ausgefihrt).

§ 93 ZPO

Unterwirft sich ein Handler, der ohne Zu-
stimmung des Markeninhabers in den In-
landsverkehr gelangte Originalware vertreibt,
der Abmahnung wegen Markenverletzung
nicht, so gibt er nur dann zur Klageerhebung
AnlaB, wenn der Markeninhaber dem Handler
bei der Abmahnung mitteilt, inwiefern es sich
um Ware handeln soll, hinsichtlich derer das
Markenrecht nicht erschopft ist.

(Urteil vom 7. April 1998, 4 O 434/97 - Abmah-
nung des "Grauhandlers")

Sachverhalt: Die Kl. ist Inhaberin der in der
Urteilsformel wiedergegebenen Wort-Bild-Marke,
die flr "Textilwaren, namlich Damen - und Her-
renoberbekleidungsstiicke, Hosen, Hemden,
Blusen, T-Shirts" geschitzt ist. Die Bekl. hat Tex-
tilien dieser Marke vertrieben, die sie von der A. -
Handel mit Gebrauchsgitern GmbH in B. und
diese wiederum von der C. Textilhandels- und
Vertriebs-GmbH in D. bezogen hat. Letzteres
Unternehmen hatte die Ware, die fir die Kl. her-
gestellt, von ihr aber wegen Méangeln nicht abge-
nommen worden war, aus der Tirkei importiert.
Die KI. nimmt die Bekl. wegen Markenverletzung
in Anspruch.

Sie stellt die zuerkannten Sachantrage, die
die Bekl. anerkennt.

Die Parteien stellen wechselseitige Kosten-
antrage.

Aus den Griinden: In der Sache ist die
Bekl. entsprechend ihrem Anerkenntnis zu verur-
teilen (§ 307 Abs. 1 ZPO). Die Kosten des
Rechtsstreits fallen jedoch der Kl. zur Last, weil

die Bekl. den Klageanspruch sofort anerkannt
und zur Klageerhebung keinen AnlaB gegeben
hat (§ 93 ZPO).

Nach standiger, auch von der Kl. nicht in
Zweifel gezogener Rechtsprechung besteht bei
einer  Markenverletzung  Klageveranlassung
grundséatzlich erst nach fruchtloser Abmahnung
des Verletzers. Ein Ausnahmefall, in dem die
Abmahnung entbehrlich gewesen ware, liegt
nicht vor, und die KI. hat demgemas die Bekl. -
jedenfalls nach ihrer Behauptung - auch mit dem
als Anlage 3 vorgelegten Schreiben vom 8. Sep-
tember 1997 abgemahnt. Jedoch war die Ab-
mahnung nicht ausreichend, weil sie die Marken-
verletzung nicht offengelegt hat, sondern sich auf
den Vorhalt beschrankte, die Bekl. habe die ver-
triebenen T-Shirts nicht von der KI. bezogen.

In einem Urteil vom 8. Juli 1997 (20 U 45/96)
hat das Oberlandesgericht Diisseldorf zur Darle-
gungslast hinsichtlich der Zustimmung des Mar-
keninhabers zum Inverkehrbringen der gekenn-
zeichneten Ware einerseits und des Erschop-
fungseinwands andererseits folgendes ausge-
fuhrt: (es folgen die in Entscheidungen 1997,
123/124 wiedergegebenen Ausfihrungen).

Far die Abmahnung ergibt sich aus diesen
Ausgangslberlegungen, denen die Kammer folgt,
daB der Markeninhaber dem Handler, der mit
ohne seine Zustimmung in den (Inlands-) Verkehr
gelangten Waren handelt, zumindest mitteilen
muB, daB und warum die Ware nicht vertrieben
werden darf. Durfte sich der Markeninhaber, wie
dies die KI. getan hat, auf den Vorhalt beschran-
ken, der Handler habe die Ware nicht vom Mar-
keninhaber selbst bezogen, wirde dies, wie das
OLG Diisseldorf ausgefihrt hat, jeden Handel mit
Markenware mit der Vermutung der Rechtswid-
rigkeit belasten.

Die KI. hat daher die Anforderungen an eine
ordnungsgemaBe Abmahnung erst dadurch er-
fallt, daB sie mit Schriftsatz vom 27. Januar 1998
den Sachverhalt offengelegt hat, aus dem sich
ergibt, daB die Textilien ohne Zustimmung der
Kl. in den Verkehr gelangt sind. Dieser Schrift-
satz ist der Bekl. am 25. Februar 1998 zugestellt
worden, und sie hat in der darauffolgenden Ver-
handlung vom 10. Marz 1998 und damit sofort
den Anspruch anerkannt.
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§ 93 ZPO

Zur Frage der angemessenen Unterwer-
fungsfrist bei einer Abmahnung wegen Mar-
kenverletzung.

(BeschluB vom 16. Marz 1998, 4 O 479/97 -
TRICON/TRICOM)

Griinde: Nachdem die Parteien das Verfah-
ren auf ErlaB einer einstweiligen Verfiigung tber-
einstimmend in der Hauptsache flr erledigt er-
klart haben, ist nach § 91a ZPO nach billigem
Ermessen unter Berlcksichtigung des bisherigen
Sach- und Streitstandes Uber die Kosten zu be-
finden.

Ohne die abgegebenen strafbewehrten Un-
terlassungserkldrungen wéare die beantragte
einstweilige Verfigung gegen die Ag. zu erlassen
gewesen, da die Anmeldung der Marke
"TRICOM" fur die Dienstleistung "Erstellung von
Programmen fUr die Datenverarbeitung” die Ge-
fahr der Benutzung fir diese Dienstleistung und
damit die Gefahr der Verwechslung mit der Ver-
figungsmarke "TRICON" begriindete (§ 14 Abs.
2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG). Der Ag. zu 2. hat da-
her - anteilig - die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen, nicht jedoch die Ag. zu 1. und 3., da diese
die Unterlassungserkldrungen so rechtzeitig ab-
gegeben haben, daB die Ast. keine Veranlassung
zur Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschut-
zes hatte (§ 93 ZPO).

Nach standiger, auch von der Ast. nicht in
Zweifel gezogener Rechtsprechung besteht eine
solche Veranlassung grundsatzlich erst nach
fruchtloser Abmahnung des Verletzers. Ein Aus-
nahmefall, in dem die Abmahnung entbehrlich
gewesen ware, liegt nicht vor, und die Ast. hat
demgeman die Ag. mit dem ihnen am 13. De-
zember 1997 zugegangenen Schreiben auch
abgemahnt. Jedoch war die in diesem Schreiben
gesetzte Frist bis zum 19. Dezember 1997 nach
den Umstanden des Falles so kurz bemessen,
daB sich die Ast. auf die in dem Anwaltsschrei-
ben vom 17. Dezember 1997 fur die Ag. erbete-
ne Fristverlangerung héatte einlassen mussen.
Dabei kann offenbleiben, ob sie der erbetenen
Fristerstreckung bis zum 31. Dezember 1997
héatte zustimmen muissen, denn die Ag. zu 1. und
3. durften jedenfalls die Zehn-Tages-Frist in An-
spruch nehmen, innerhalb derer sie die Unterlas-
sungserklarungen vom 22. und 23. Dezember
1997 abgegeben haben.

Die Lange der Frist, die der Unterlassungs-
glaubiger dem Schuldner einrdumen muB, will er
im Falle eines sofortigen Anerkenntnisses die
Kostenlast vermeiden, laBt sich nicht schema-
tisch bestimmen, sondern hangt von den Um-
stdnden des Einzelfalles ab. Fir den Regelfall
mag von einer Wochenfrist ausgegangen werden

kénnen, jedoch kann die Frist durchaus auch
wesentlich kiirzer und gegebenenfalls nach Stun-
den bemessen werden, wenn dem Glaubiger
besondere Nachteile drohen oder ihm aus ande-
ren Grinden ein langeres Zuwarten nicht zuge-
mutet werden kann und von dem Schuldner eine
sofortige Reaktion erwartet werden muB. Ande-
rerseits kann die Frist auch langer zu bemessen
sein, wenn die Interessenlage der Parteien dies
rechtfertigt (vgl. Kreft, in: GroBkommentar UWG,
Vor § 13 C Rdnrn. 25 ff.; Teplitzky, Wettbewerbs-
rechtliche Anspriiche, 7. Aufl., Kap. 41 Rdnrn. 16

f.).

Die Unterwerfung unter eine markenrechtli-
che Abmahnung, mit der der Schuldner sich ver-
pflichtet, die Benutzung eines eigenen Kennzei-
chens auf Dauer zu unterlassen, hat fliir den
Schuldner gravierende wirtschaftliche Konse-
quenzen, die er auch dann tragen muB, wenn
sich im Nachhinein herausstellt, daB die Abmah-
nung unberechtigt gewesen ist, etwa weil eine
Verwechslungsgefahr tatséchlich nicht bestanden
hat oder die altere Marke mangels rechtserhal-
tender Benutzung oder aus anderen Griinden
I6schungsreif war. Daher ist dem Schuldner in
der Regel ausreichend Gelegenheit zu geben, die
Anspriche des Glaubigers sorgfaltig zu priifen,
bevor er sich ihnen unterwirft, insbesondere an-
waltlichen Rat einzuholen und gegebenenfalls
erforderliche Ermittlungen anzustellen. Das gilt
auch fir den Streitfall, und es kommt hinzu, daB
die beanstandete Marke erst am 10. November
1997 veréffentlicht worden war und die Ast. mit
dem Verfigungsantrag lediglich einen vorbeu-
genden Unterlassungsanspruch geltend machte.
Ein konkreter Nachteil drohte ihr daher nicht,
wenn sie der mit dem Erhalt der Unterlagen am
16. Dezember 1997 begrindeten Bitte des an-
waltlichen Vertreters der Ag. um Fristverlange-
rung entsprach. Namentlich bestand auch nicht
die Gefahr eines Verlustes des Verfligungsgrun-
des fUr das beabsichtigte Verflgungsverfahren,
solange die Ast. sich nicht auf eine Verschlep-
pung der Erdrterung einlieB. Bei einer Frist-
erstreckung auf insgesamt weniger als zwei Wo-
chen konnte hiervon jedoch keine Rede sein. Die
Ag. konnten daher eine angemessene Priifungs-
frist bis zum Termin der von den Ag. zu 1. und 3.
abgegebenen Unterlassungserklarungen in An-
spruch nehmen.

Hingegen kam die erst am 18. Januar 1998
abgegebene Erkldrung des Ag. zu 2. zu spat. Auf
eine Frist von mehr als einem Monat brauchte
sich die Ast. keinesfalls einzulassen. Auch eine
Urlaubsabwesenheit des Ag. zu 2. kann die ver-
spatete Erklarung nicht rechtfertigen. Wer am
Geschéftsleben teilnimmt, muB dafir Sorge tra-
gen, daB er innerhalb angemessener Frist er-
reichbar ist, wenn die Umstande dies erfordern.



