LANDGERICHT DUSSELDORF
ENTSCHEIDUNGEN DER 4. ZIVILKAMMER

5 1999

S.101-130

1. PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- UND
ARBEITNEHMERERFINDERRECHT

§ 14 PatG

1. Die Frage, ob ein - materialeinheitlich
mit dessen tbrigen Bestandteilen
ausgestalteter - Teil einer angegriffenen
Sache oder Vorrichtung sich als
Verwirklichung der patentierten Erfindung
darstellt, ist nicht aus dem Funktions-
zusammenhang der angegriffenen (Gesamt-)
Sache oder Vorrichtung zu beantworten,
sondern danach, ob der betreffende Teil
sich aus der Sicht des Klagepatents
raumlich-kérperlich und funktional als
Verwirklichung des beanspruchten
Erfindungsgedankens darstelit.

2. Enthélt ein Sachanspruch Angaben
tber  sich nur unter bestimmten
Bedingungen einstellende Materialeigen-
schaften, so wird das Patent schon dann
verletzt, wenn das angegriffene Erzeugnis
diese Eigenschaften einnehmen kann, auch
wenn der Verletzer hiervon keinen Gebrauch
macht.

(Urteil vom 2. September 1999, 4 O 239/98 -
Stent 1)

Sachverhalt: Die KI. nimmt die Bekl. aus
dem deutschen Anteil des européischen Pa-
tents 0 177 330 (nachfolgend: Klagepatent,
Anlage K1; deutsche Ubersetzung der Be-
schreibung, Anlage K2) auf Unterlassung,
Rechnungslegung, Auskunft, Feststellung der
Schadensersatzpflicht in Anspruch.

Das Klagepatent ist unter Inanspruchnah-
me der Prioritét der US-amerikanischen Patent-
anmeldung 65 62 61 vom 1. Oktober 1984 am
1. Oktober 1985 beim Européaischen Patentamt
angemeldet worden. Die Offenlegung der Pa-
tentanmeldung erfolgte am 9. April 1986, die
Bekanntmachung des Hinweises auf die Pa-

tenterteilung am 19. Juni 1991.

Anspruch 1 des in der Verfahrenssprache
Englisch erteilten Klagepatents, das einen Stent
(medizinischen Spreizkérper zur GefaBaufwei-
tung) betrifft, lautet in der deutschen Uberset-
zung wie folgt:

"Stent (9) bzw. medizinisches Gerat zur
GefaBaufweitung, aufweisend ein Einzeldraht-
stlick, welches in eine geschlossene Zickzack-
Gestalt geformt ist, die aus einer endlosen An-
einanderreihung von geraden Abschnitten (12)
gebildet ist, die Uber eine Mehrzahl von Bie-
gungen oder Biegestellen (13) verbunden, wo-
bei der Stent in eine erste, kleinere Gestalt
nachgiebig zusammendrickbar ist, in welcher
alle geraden Abschnitte zwecks Einflhrung in
einen Durchgang seitlich nebeneinanderliegend
und dicht zueinander benachbart angeordnet
sind, wobei die Biegestellen unter Spannung
stehen, und wobei der Stent durch Freigabe der
Spannung in eine zweite Gestalt nachgiebig
aufweitbar ausgebildet ist, in welcher alle gera-
den Abschnitte einen im wesentlichen kreisfor-
migen oder zylindrischen Aufbau zwecks An-
pressung gegen die Wand des Durchganges
festlegen, um diesen offen zu halten.”

Die nachfolgend abgebildeten Figuren
stammen aus der Klagepatentschrift. Die Figur
1 zeigt eine Seitenansicht eines bevorzugten
Ausfihrungsbeispieles der Erfindung; die Figur
2 zeigt eine Draufsicht auf eine Anordnung ge-
man Anspruch 1.

Ein zur Firmengruppe der Bekl. gehdren-
des Unternehmen hat Nichtigkeitsklage vor dem
Bundespatentgericht gegen den deutschen An-
teil des europdischen Patents erhoben. Diese
Klage wurde mit Urteil des Bundespatentge-
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richts vom 29. Januar 1998 abgewiesen (Anla-
ge K 3). Gegen das Urteil wurde Berufung zum
Bundesgerichtshof eingelegt.

Die Bekl. bietet unter den Bezeichnungen
"V.” und "P.” zwei Typen von Stents an. Deren
Ausgestaltung ergibt sich aus den von der KI.
eingereichten Prospektblattern (Anlagen K8 -
nachstehend auszugsweise abgebildet - und
K9) sowie zwei Uberreichten Mustern (Anlage K
8.1 und K 9.1).

Die KI. hat die A. Incorporation vor dem
Landgericht Miinchen | wegen Patentverletzung
auf Unterlassung, Rechnungslegung und Fest-
stellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch
genommen. Die Bekl. hat den Geschéftsbetrieb
der A. Ubernommen, der sich mit der Herstel-
lung von Stents beschaftigt. Das Landgericht
Muinchen | hat nach Einholung eines Sachver-
standigengutachtens mit Urteil vom 30. Juni
1996 (Anlage B6) die Klage abgewiesen. Ge-
genstand des Verletzungsrechtsstreits war unter
anderem auch ein Stent mit der Bezeichnung
”S.”, der in seiner duBeren Ausgestaltung dem
Muster nach Anlage K 8.1 entspricht.

Die KI. sieht in den von der Bekl. angebo-
tenen und vertriebenen Stents eine wortsinn-
gemaBe Verletzung ihres Klagepatents.

Die Bekl. stellt eine Verletzung des Klage-
patentes in Abrede.

Aus den Griinden: Die Klage ist begrin-
det.

Der KI. stehen die geltend gemachten An-
spriche auf Unterlassung, Auskunft, Rech-
nungslegung und Feststellung der Schadenser-
satzpflicht zu, denn die Bekl. verletzt schuldhaft
das Klageschutzrecht, Art. 64 Abs. 1 und Abs. 3
Européisches Patentiibereinkommen (EPU),
§§9, 14, 139 Abs. 1 und Abs. 2, 140b Patent-
gesetz (PatG), §§ 242, 259 Bdirgerliches Ge-
setzbuch (BGB), §256 ZivilprozeBordnung
(ZPO). Die Zuerkennung des nur “ins-
besondere” geltend gemachten Anspruches 2
ist entsprechend der standigen Rechtsprechung
der Kammer entbehrlich.

I. Die Erfindung nach dem Klagepatent
betrifft Stents (medizinische Spreizkérper). Die

Klagepatentschrift bezeichnet es einleitend als
in verschiedenen Situationen wiinschenswert,
Uber eine Einrichtung zu verfligen, mit der ein
eingeengter GeféBabschnitt aufgeweitet oder
ein DurchlaB durch einen GefaBabschnitt offen
gehalten werden kann. Dies geschieht dadurch,
daB der Stent stark komprimiert und mittels
eines Zufuhrkatheters an die betreffende Ge-
féaBstelle gebracht und dort aus dem Katheter
herausgedrlickt wird, wobei er sich unter Aus-
tbung eines entsprechenden Drucks auf die
GefaBwand aufweitet, so daB diese gedffnet
bzw. geweitet wird. Derartige Situationen sind
beispielsweise bei der Krankheit Arteriosklero-
se, aber auch bei einem wachsenden Tumor
gegeben, der die Blutstrdbmung durch ein Blut-
geféaB einschrénken oder sogar abblocken kann.

In der Beschreibungseinleitung des Klage-
patents findet sich eine ausfihrliche Schilde-
rung der Entwicklung der Stents, beginnend mit
einem Aufsatz von Dotter et al.. Dieser als An-
lage K4 vorgelegte Aufsatz beschreibt die Ver-
wendung von wendelférmig (spulenférmig) ge-
wickelten Stahldrahten, die in Adern eingesetzt
wurden, um diese offen zu halten.

Als weiterer Stand der Technik wird eine
weitere Verdffentlichung von Dotter et. al. aus
dem Jahre 1983 (Anlage K5) in der Klagepa-
tentbeschreibung erwéhnt. Bei dem sich hieraus
ergebenden Stand der Technik wird ebenfalls
ein Draht wendelférmig (spulenférmig) gewik-
kelt. Eine Besonderheit dieses Standes der
Technik ist, daB Nitinol verwendet wird, eine
Metallegierung mit einem sogenannten “Form-
gedachtnis”. Die Legierung nimmt bei einer
ersten Temperatur eine erste Gestalt und bei
einer anderen Temperatur eine andere Gestalt
ein. Die Figur 1 der Anlage K 5 gibt die beiden
Gestalten des wendelférmigen Stents wieder. In
der in der Figur 1 oben gezeigten, kleineren
Gestalt kann der Stent in einfacher Weise in
eine enge Hulse eingeflihrt werden. Befindet
der Stent sich an der Stelle der Ader, wo diese
aufgeweitet werden soll, wird mittels einer in die
Ader eingegebenen, temperierten Flussigkeit
die Temperatur des Stents an der kritischen
Stelle der Ader (also tief im Kérper des Patien-
ten) so gedndert, daB der Stent auf Grund des
Formgedé&chtnisses der verwendeten Legierung
die nachfolgend gezeigte, aufgeweitete wendel-
férmige Gestalt annimmt und so die Ader auf-
weitet.

Die Beschreibung des Klagepatentes be-
zeichnet es als Nachteil derartiger Stents aus
Nitinol, daB sie in ihrer Handhabung umsténd-
lich sein kénnen. Sie erfordern Eiswasser oder
eine erwdrmte Kochsalzlésung flr die Positio-
nierung. Ferner wurde bei diesen Stents festge-
stellt, daB bei ihnen eine Verringerung des Frei-
raumes innerhalb der Ader auf Grund von Fi-
brinablagerungen (EiweiBstoff des Blutes, der
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bei der Gerinnung entsteht) auf den Stent-
Dréhten entsteht.

Das Klagepatent bezeichnet es als das
technisch zu 16sende Problem (die Aufgabe) der
Erfindung, einen Stent bereitzustellen, der leicht
zu benutzen und zu positionieren ist und der
Strémungsbeeintrachtigungen, Verengungen
des Freiraumes und Verstopfungen reduziert.

Anspruch 1 des Klagepatents I6st dieses
technische Problem durch folgende Merkmals-
kombination:

1. Stent (9) bzw. medizinisches Gerat zur
GefaBaufweitung,

2. aufweisend ein Einzeldrahtstick (10),
welches in eine geschlossene Zick-Zack-Gestalt
geformt ist.

3. Die Zick-Zack-Gestalt ist durch eine
endlose Aneinanderreihung gerader Abschnitte
(12) gebildet, die Uber eine Mehrzahl von Bie-
gungen (13) oder Biegestellen verbunden sind.

4. Der Stent ist in eine erste, kleinere Ge-
stalt federnd nachgiebig zusammendrtckbar.

5. In der ersten, kleineren Gestalt, liegen
alle geraden Abschnitte zwecks Einflhrung in
einen Durchgang seitlich nebeneinander und
sind dicht zueinander benachbart angeordnet.

6. In der ersten, kleineren Gestalt stehen
die Biegestellen unter Spannung.

7. Der Stent ist durch Freigabe der Span-
nung in eine zweite Gestalt nachgiebig aufweit-
bar ausgebildet.

8. In der zweiten Gestalt legen alle gera-
den Abschnitte einen im wesentlichen kreisfor-
migen oder zylindrischen Aufbau zwecks An-
pressung gegen die Wand des Durchganges
fest, um diesen offen zu halten.

Die Klagepatentbeschreibung fuhrt aus,
daB der Draht vorzugsweise aus Edelstahl be-
steht (vgl. Seite 3, 4. Absatz).

Sie bezeichnet es als Vorteil, daB die
Stents mit unterschiedlichen Durchmessern und
Langen aus Edelstahl-Draht gebildet werden
kdnnen, der in Zickzack-Struktur gebogen ist.
Sie sind leicht perkutan in Venen und Arterien
zu positionieren und sie erfordern nicht die
Verwendung von Eiswasser oder heiBer Koch-
salzlésung, wie bei Nitinolspulen. AuBerdem
sind Fibrin-Ablagerungen auf den Stent-Dréhten
bei Edelstahl-Drahten, im Unterschied zu den
intravaskularen Nitinolstents, bei denen inner-
halb von vier Wochen eine Verengung des
Hohlraumes aufgetreten ist, im Tierversuch
nicht zu beobachten gewesen.

Die Spreizkraft des Stents kann durch
Wahl des Drahtdurchmessers, der Anzahl der
Drahtwindungen und der Stentlange eingestellt
werden. SchlieBlich, so die Klagepatentbe-
schreibung auf Seite 9, 1. Absatz, kénnen auch
mehrere Stents verwendet werden. Ist je nach
den Umsténden der interessierende GeféaBab-
schnitt 1anger als ein Stent, so kbnnen mehrere

Stents nacheinander mit geringer Uberlappung
an den Enden positioniert werden. Wenn die
Spreizkraft eines Stents nicht ausreicht, kbnnen
mehrere Stents ineinander positioniert werden,
um die Spreizkraft an einer bestimmten Stelle
zu erhéhen.

Il. Die angegriffenen Ausfihrungsformen
verwirklichen sa&mtliche Merkmale des An-
spruchs 1 des Klagepatents wortsinngemaB.

Nach Art. 69 Abs. 1 EPO wird der Schutz-
bereich des Patents durch den Inhalt der Pa-
tentanspriiche bestimmt, wobei die Beschrei-
bung und die Zeichnungen zur Auslegung der
Patentanspriche heranzuziehen sind. Inhalt
bedeutet nicht Wortlaut, sondern Sinngehalt.
MaBgebend ist der Offenbarungsgehalt der
Patentanspriiche und erganzend - im Sinne
einer Auslegungshilfe - der Offenbarungsgehalt
der Patentschrift, soweit dieser Niederschlag in
den Anspriichen gefunden hat. Dies ergibt sich
aus dem Protokoll Uber die Auslegung des Art.
69 Abs. 1 EPU (BGBI. 1976 Il, 1000). Danach
dient die Auslegung nicht nur zur Behebung
etwaiger Unklarheiten in den Patentanspriichen,
sondern auch zur Klarstellung der in den Pa-
tentanspriichen verwendeten technischen Be-
griffe sowie zur Klarung der Bedeutung und der
Tragweite der Erfindung (st. Rspr. BGHZ 105, 1
- lonenanalyse; BGHZ 133, 1 -
Autowaschvorrichtung; vgl. auch zu § 14 PatG:
BGHZ 98, 12 - Formstein). Fir die Beurteilung
entscheidend ist dabei die Sicht des auf dem
jeweiligen Fachgebiet tatigen Fachmanns. Be-
griffe in den Patentansprichen und in der Pa-
tentbeschreibung sind deshalb so zu deuten,
wie sie der angesprochene Durchschnittsfach-
mann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift
unter Berlcksichtigung von Aufgabe und L6-
sung der Erfindung versteht (BGH Urt. v. 31.
Januar 1984 - X ZR 7/82, GRUR 1984, 425, 426
- Bierklarmittel; Urt. v. 26. September 1996 - X
ZR 72/94, GRUR 1997, 116, 117 f. - Prospekt-
halter; Urt. v. 29. April 1997 - X ZR 101/93,
GRUR 1998, 133, 134 - Kunststoffaufberei-
tung).

Die angegriffenen Ausfihrungsformen ver-
wirklichen die Merkmale des Anspruchs 1 des
Klagepatents unter Berlcksichtigung dieser
Grundsétze wortsinngem&B. Unstreitig handelt
es sich bei beiden angegriffenen Ausfihrungs-
formen um medizinische Gerate zur GeféaBauf-
weitung, sog. Stents, im Sinne des Merkmals 1.

Entgegen der Auffassung der Bekl. fallen
die angegriffenen Ausfihrungsformen nicht
schon deshalb nicht in den Schutzbereich des
Anspruchs 1 des Klagepatents, weil sie aus der
Legierung Nitinol bestehen.

Der Anspruch 1 selbst enthalt keine Anga-
be Uber das zur Herstellung der Stents zu ver-
wendende Material. Der Beschreibung des Kla-
gepatentes ist zu entnehmen, daB das Klagepa-
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tent an den im Stand der Technik bereits be-
kannten Stents aus der Legierung Nitinol kriti-
siert, daB Ablagerungen von Fibrin, einem Ei-
wei3, auf den Stent-Dradhten festgestellt wur-
den, durch die es zu einer Verengung des Hohl-
raumes gekommen ist (vgl. Anlage K2, Seite 1
am Ende/ Seite 2 oben). Auf Seite 10 der Kla-
gepatentbeschreibung am Ende des ersten
Absatzes heiBt es hierzu, daB bei der Verwen-
dung von Edelstahlstents keine Verengung des
Freiraumes im Rahmen der Tierversuche beo-
bachtet werden konnte. SchlieBlich nennt die
Beschreibung noch einen weiteren Nachteil bei
der Anwendung von Nitinolstents, namlich daB
der Einsatz von Eiswasser oder erwarmter
Kochsalzlésung die Plazierung des Stents er-
schweren kann. Trotzdem schrénkt weder die
Beschreibung des Klagepatentes den Schutzbe-
reich des Anspruchs 1 auf die Verwendung von
Edelstahl fir den Stent ein bzw. sie schlieBt die
Verwendung von Nitinol als Werkstoff aus, noch
I&Bt sich eine derartige Einschrankung aus der
Aufgabenstellung des Klagepatents, die als
technisch zu I6sende Probleme unter anderem
die leichte Positionierbarkeit des Stents und die
Reduzierung von Verstopfungen der GefaBe
nennt, folgern. Dies folgt insbesondere daraus,
daB die Klagepatentbeschreibung auf Seite 3
im vierten Absatz ausfihrt: "Der Draht besteht
vorzugsweise aus Edelstahl mit ....” Bereits die
Verwendung des Begriffes “vorzugsweise” zeigt,
daB es sich bei Stents aus Edelstahl um eine
bevorzugte Ausfiihrungsform eines Stents nach
dem Klagepatent handelt. DaB auch der Durch-
schnittsfachmann die Patentschrift nicht dahin-
gehend versteht, daB auf den Werkstoff Nitinol
verzichtet werden soll, hat der vom Landgericht
Minchen | beauftragte Sachverstédndige im
tbrigen auch Uberzeugend in seinem Gutachten
vom 17. Mai 1998 auf Seite 17 dargelegt. Auf
seine Begriindung kann insoweit zur Vermei-
dung von Wiederholungen verwiesen werden.
Beide angegriffenen Ausfihrungsformen
erflllen das Merkmal 2 wortsinngemaB, das
verlangt, daB der Stent ein Einzeldrahtstlick
aufweist, welches in eine geschlossene Zick-
Zack-Gestalt geformt ist, und sie erflillen auch
das Merkmal 3, das besagt, daB die Zick-Zack-
Gestalt durch eine endlose Aneinanderreihung
gerader Abschnitt gebildet ist, die Uber eine
Mehrzahl von Biegungen oder Biegestellen
verbunden ist. Zuzustimmen ist der Bekl. darin,
daB diese beiden Merkmale die geometrische
Gestalt des Stents definieren und sie daher
nicht unabhangig voneinander zur Auslegung
des Schutzbereiches des Anspruches 1 des
Klagepatents herangezogen werden diirfen.
Betrachtet man die Gesamtgestalt der bei-
den angegriffenen Ausfihrungsformen, so be-
stehen diese unstreitig, wie die Kl. und die Bekl.
in der mundlichen Verhandlung anschaulich

anhand der Uberreichten Zeichnungen und der
Fotos deutlich gemacht haben, aus mehreren
Einzeldrahtstiicken; im Falle der angegriffenen
Ausfihrungsform | sind es insgesamt 6 Einzel-
drahtstiicke (vgl. Zeichnung 2). Die Struktur der
beiden Ausfihrungsformen weist, wie die Bekl.
anhand des Fotos nach Anlage B12 dargelegt
hat, eine kronen- bzw. schraubenartige Zick-
Zack-Konfiguration auf, wie dies auch der vom
Landgericht Minchen | beauftragte Sachver-
stédndige auf Seite 6 seiner ergédnzenden Stel-
lungnahme vom 16. November 1998 (Anlage
B5) ausgefihrt hat. Der Draht wird, nachdem er
die erste Etage in Zick-Zack-Form um 360°
umlaufen hat, in die ndchste tiefere Etage ge-
fuhrt und in Zick-Zack-Formung auf dieser Eta-
ge weiter geflihrt, um dann wieder in die nach-
ste darunter befindliche Etage gefiihrt zu wer-
den etc..

Zuzustimmen ist der Kl. jedoch darin, daB
bei der Beurteilung der Frage, ob die angegrif-
fenen Ausflhrungsformen die geometrische
Zick-Zack-Gestalt im Sinne der Merkmale 1 und
2 aufweisen, der Fachmann nicht auf die beiden
Ausfihrungsformen in ihrer Gesamtheit abstellt,
sondern vom Sinngehalt des Patentanspruches
1 ausgehend nur “isoliert” eine Etage des
Stents, in der sich die Zick-Zack-Konfiguration
des Drahtes verwirklicht, heranzieht. Anspruch
1 des Klagepatents lehrt namlich die Ausbildung
nur einer einzigen "Etage" eines Stents, das
heiBt nur eine einfache ringférmige Konfigurati-
on. Diese kann jedoch je nach Bedarf in der
GréBe (“maBgeschneidert”) variiert werden,
wenn der GefaBdurchgang, der von dem Stent
offenzuhalten ist, gréBer ist. SchlieBlich schlagt
die Beschreibung des Klagepatents zusétzlich
vor (vgl. Seite 9, 2. Absatz), wie die Ausfiih-
rungsbeispiele nach den Figuren 7 und 8 bei-
spielhaft zeigen, bei Bedarf mehrere Stents
hintereinander in ein BlutgefaB einzufihren,
wenn der offen zu haltende GefaBabschnitt
langer als ein Stent ist. In diesem Fall kdnnen
mehrere Stents nacheinander mit geringer
Uberlappung an den Enden positioniert werden.

Wie der Sachverstandige auf Seite 2 sei-
nes Gutachtens vom 17. Mai 1998 ausfiihrt, ist
unter einer geschlossenen Zick-Zack-Gestalt
eine Gestalt ohne jedwedes offene Ende zu
verstehen. Dieses in Merkmal 2 festgelegte
Erfordernis soll in technischer Hinsicht bewir-
ken, daB durch das SchlieBen der Zick-Zack-
Gestalt eine Gestalt des Stents geschaffen wird,
die kreisférmig (ringférmig) bzw. zylindrisch ist
und die auf Grund dieser durch die Ringform
bewirkten Stabilitdt geeignet ist, ein Kdrperge-
faB offenzuhalten (vgl. Merkmal 8). Entschei-
dend ist damit, daB eine raumlich kdrperliche
Verbindung eingegangen wird, die einen belie-
bigen Anfang und ein beliebiges Ende aufweist.

Ausgehend hiervon weist jede (bzw. die
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“erste”) Etage der angegriffenen Stents eine in
sich geschlossene Zick-Zack-Gestalt auf. Der
Sachverstandige hat in seinem Gutachten vom
17. Mai 1998 auf Seite 2 ausgefiihrt, daB die
Angabe, daB “der Einzeldraht in eine geschlos-
sene Zick-Zack-Gestalt geformt ist” aus Sicht
des Fachmannes bedeutet, daB “die beiden
Enden des Drahtes, der zwei Enden aufweist,
wie auch immer miteinander verbunden werden
missen". Dem Sachverstédndigen kann darin
zugestimmt werden, daB das Merkmal 2 offen
[aBt, mit welchen Mitteln eine SchlieBung des
Einzeldrahtstiickes, erreicht werden kann. Ihm
kann schlieBlich auch darin gefolgt werden, dafi
bei dem Ausfihrungsbeispiel nach Figur 1 des
Klagepatents die Verbindung der beiden Enden
des Drahtes miteinander erforderlich ist, um
eine Verletzung des KérpergefdBes zu vermei-
den. Nach dem Verstandnis des Fachmannes
liegt eine Verbindung der beiden Enden des
Drahtes aber auch darin, daB - bei der Betrach-
tung nur der ersten Etage des Gesamtstents -
ein Ende, das heiBt der Anfang des Drahtes,
mit dem letzten Teilabschnitt der Etage, dem
"anderen Ende" des Drahtes zusammengefihrt
wird. Das SchlieBen der  Zick-Zack-
Konfiguration im Sinne des Merkmales 2 be-
deutet aus der Sicht des Fachmannes, daf
Uberhaupt eine rdumlich-kérperliche Verbindung
des Drahtes zur Herbeiflhrung der geschlosse-
nen Zick-Zack-Gestalt hergestellt werden soll.
Denn nur durch das SchlieBen der Zick-Zack-
Konfiguration des Einzeldrahtes wird dieser in
die erforderliche ringférmige Struktur bzw. zy-
lindrische Konfiguration gebracht, die fir das
Offenhalten eines GeféBdurchganges notwen-
dig ist. Der Fachmann wird dies selbstverstand-
lich mit dem Gedanken verbinden, daB die En-
den des Einzeldrahts keine Gefahr flr das Kér-
pergefaB darstellen durfen. Auf welche Weise
dies im einzelnen sichergestellt werden wird,
hierfir lassen sich weder dem Anspruch noch
der Beschreibung Vorgaben entnehmen, so daB3
dem Fachmann insoweit die Wahl seiner Mittel
freigestellt ist. Zwar fuhrt die Beschreibung auf
Seite 4 im letzten Absatz aus, daB “der Draht
mittels einer Hilse geschlossen ist, die ange-
schweiBt oder fest mit den Enden des Drahtes
verpreBt ist, um eine endlose Struktur zu bil-
den.” Dies geschieht jedoch im Zusammenhang
mit der Beschreibung des Ausfuhrungsbeispie-
les nach der Figur 1 des Klagepatents. Diese
Angabe kann daher nicht zu einer Einschran-
kung des technisch zu verstehenden Sinn des
Merkmals 2 flhren.

Ein SchlieBen der Zick-Zack-Gestalt im
Sinne des Merkmales 2 liegt bei beiden ange-
griffenen Ausfuhrungsformen daher darin, daB
der Beginn des Drahtes, das eine “Ende” des
Drahtes, bei Vollendung der ringférmigen Struk-
tur mit dem Abschnitt des Drahtes in der ersten

Etage zusammengefihrt wird, der dann weiter
in der n&chsten Etage des Stents verlduft und
der daher - betrachtet man wie geboten nur die
erste "Etage" des Gesamtstents - das andere
Ende des diese Etage bildenden Stents dar-
stellt. Dieses geschieht bei beiden angegriffe-
nen Ausfihrungsformen unstreitig dadurch, dafi
in der “ersten Etage” mittels eines weiBen Fila-
mentes eine feste Verbindung zwischen dem
Anfang des Drahtes und einem hierzu parallel
verlaufenden Abschnitt des Drahtes hergestellt
wird, so daB die ringférmige Gestalt des Stents
herbeigefiihrt wird, wéhrend in den (brigen
Etagen jeweils zwei parallel verlaufende Ab-
schnitte des Drahtes nach Vollendung der ring-
férmigen Etage miteinander ebenfalls durch ein
weiBes Filament fest verbunden werden. Dabei
spielt es keine Rolle, daB der Draht bei beiden
angegriffenen Ausfuhrungsformen in die néch-
ste Etage geflihrt wird, eine weitere zick-zack-
geformte Etage durch den Draht gebildet wird
und die aneinander grenzenden Biegungen des
Drahtes Uber blaue Faden miteinander befestigt
werden, so daB mindestens zwei und auch
mehrere Zick-Zack-Gestalten miteinander ver-
knUpft werden. Der Gedanke der angegriffenen
Ausfihrungsformen, den Draht in mehrere wei-
tere zick-zack-geformte Etagen zu fuhren, mag
eine Uber die Lehre des Klagepatentes hinaus-
gehende erfinderische Qualitat haben, wie der
Sachverstandige in seinem Gutachten vom 17.
Mai 1998 auf Seite 3 dargestellt hat. Sie bietet
zumindest eine Alternative fir die in der Klage-
patentschrift vorgeschlagene Lésung, im Falle
eines langeren offenzuhaltenden GeféaBab-
schnittes mehrere Stents hintereinander mit
geringfigiger Uberlappung an den Stents zu
positionieren, und kann dadurch durchaus ge-
wisse Nachteile dieser in der Klagepatentschrift
gezeigten - jedoch auBerhalb des hier zu eror-
ternden Anspruchs 1 liegenden - Lésung Uber-
winden, die der Sachverstandige in seiner er-
génzenden Stellungnahme vom 16. November
1998 (Anlage B5) auf Seite 5 ausfihrlich be-
schrieben hat, und weist ihr gegeniber sicher-
lich die Vorzlge auf, die die Bekl. ausfihrlich in
der mindlichen Verhandlung dargelegt hat, wie
zum Beispiel den Vorteil der Vermeidung eines
Umschnappens bzw. Umklappens des Stents
durch die Verbindung der Biegestellen Uber die
blauen Faden. Beide angegriffenen Ausfih-
rungsformen greifen jedoch die Lehre der
Merkmale 1 und 2 insoweit auf, als sie die For-
mung des Einzeldrahtes in eine geometrische
geschlossene Zick-Zack-Gestalt verwirklichen
und diesen Gedanken fortentwickeln.

Jede einzelne Etage der angegriffenen
Ausfihrungsformen weist damit auch endlos
aneinander gereihte gerade Abschnitte, die tUber
eine Mehrzahl von Biegungen oder Biegestellen
verbunden sind, im Sinne des Merkmals 3 auf.
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Die Endlosigkeit der Aneinanderreihung der
geraden Abschnitte ist durch den ringférmigen
Verlauf einer jeden einzelnen Etage bedingt.
Das Merkmal 3 kann entgegen der Auffassung
des Sachverstandigen in seinem Gutachten
vom 17. Mai 1998 aus den bereits dargestellten
Grinden nicht deshalb verneint werden, weil
nicht die Enden des Drahts oder je ein Ende
zweier verschiedener Drahte miteinander ver-
bunden seien, denn das Merkmal 3 definiert die
im Merkmal 2 vorgegebene geometrische Zick-
Zack-Gestalt des Einzeldrahtes. Bei der Ausle-
gung des Merkmals 3 ist ebenso wie bei der
Auslegung des Merkmals 2 nur jeweils eine
Etage bzw. eine Stufe der angegriffenen Aus-
fuhrungsformen in Betracht zu ziehen.

Die angegriffenen Ausfihrungsformen ver-
wirklichen auch die Merkmale 4, 5, 6 und 7 des
Anspruchs 1. Die angegriffenen Stents sind in
eine erste, kleinere Gestalt federnd nachgiebig
zusammendruckbar. In dieser ersten kleineren
Gestalt liegen alle geraden Abschnitte zwecks
Einflihrung in einen Durchgang seitlich neben-
einander und sind dicht zueinander benachbart
(Merkmal 5); in dieser ersten kleineren Gestalt
stehen auch die Biegestellen des Stents unter
Spannung. Entsprechend Merkmal 7, das sich
ebenso wie das Merkmal 8 mit der zweiten Ge-
stalt des Stents beschéftigt, kann der Stent
durch Freigabe der Spannung in eine zweite
Gestalt nachgiebig aufgeweitet werden.

Es ist zwischen den Parteien unstreitig, da
die Bekl. den Nitinoldraht Uber eine Spindel
wickelt und auf eine héhere Temperatur bringt.
Danach verformt sie den Draht in die Zick-
Zack-Gestalt. AnschlieBend werden die so her-
gestellten Nitinolstents auf eine Temperatur von
0° C abgekihlt. Dadurch gerét der Stent in den
martensitischen Zustand, wie der Sachverstan-
dige auf Seite 21 seiner ergédnzenden Stellung-
nahme vom 16. November 1998 (Anlage B 5)
ausfihrt. Das heiBt, die Kristallstruktur der Niti-
nol-Molekile veradndert sich so (pseudo-
plastische Verformung), daB der Stent eine
kleine Gestalt annimmt, die es erlaubt, ihn bei
0° C in eine Hille bzw. einen Katheter zur spé-
teren EinfUhrung in ein menschliches Gefal
einzufiihren. In diesem martensitischen Zustand
bei einer Temperatur von 0° C weist der Niti-
noldraht keine inneren Spannungen auf, die
durch eine plastische Verformung entstanden
sind. Es fehlt in diesem Zustand unstreitig den
angegriffenen Ausfihrungsformen an der fe-
dernd elastischen Zusammendruckbarkeit.

Gleichwohl steht dies der Verwirklichung
des Merkmale 4 bis 7 durch die angegriffenen
Ausfihrungsformen nicht entgegen. Der Bekl.
kann nicht darin gefolgt werden, eine Verlet-
zung der Merkmale 4 bis 7 durch die beiden
angegriffenen Ausfiihrungsformen scheide des-
halb aus, weil die von ihr hergestellten angegrif-

fenen Nitinolstents bei einer Temperatur von 0°
C die Eigenschaft der federnden Nachgiebigkeit
nicht aufweisen, wenn sie in einen Katheter
eingesetzt werden, und bei ihnen folglich auch
bei einer Erwarmung auf Zimmertemperatur
eine durch Zusammendrlcken erzeugte Span-
nung in den Biegestellen nicht vorhanden sei
und auch deshalb eine solche durch Zusam-
mendriicken erzeugte Spannung auch nicht
freigesetzt werden kdnne. Der Sachversténdige
hat zwar diese Eigenschaften des Werkstoffes
Nitinol bei einer Temperatur von 0° C bestatigt
und erganzend ausgeflhrt, daB nach dem Ge-
samtverstandnis des Fachmannes vom Inhalt
der Merkmale 4, 6 und 7 die elastische Expan-
dierbarkeit des Stents sowohl direkt nach dem
Zusammendriicken vorliegen muisse als auch
spater im menschlichen Kérper kurz vor dem
Plazieren des Stents (vgl. Gutachten vom 17.
Mai 1998, Seite 13 oben) im GefaB. Hiervon
ausgehend hat der Sachverstandige eine Ver-
wirklichung des Merkmals 7 verneint, da nicht
im gesamten von der Bekl. fir die Herstellung
der Stents geschaffenen Temperaturbereich
von 0° C bis zur Raumtemperatur diese Bedin-
gungen gegeben seien (vgl. Anlage B5, Seite
21 unten, Seite 22 oben). Dieser SchluBfolge-
rung des Sachverstédndigen kann sich die
Kammer jedoch aus den nachfolgenden patent-
rechtlichen Uberlegungen nicht anschlieBen.
Bei einem Vorrichtungspatent féllt jeder
Gegenstand, der die anspruchsgemaBen Ei-
genschaften oder Merkmale aufweist, unter den
Schutz des Patents. Weder wird der Schutzbe-
reich eines Vorrichtungspatentes durch die in
der Patentschrift genannten Mittel zu seiner
Herstellung beschrankt, noch wird der Schutz-
bereich des Sachpatents dadurch einge-
schrankt, daB die Art und Weise der Anwen-
dung der Vorrichtung abweichend von den im
Klagepatent genannten Bedingungen erfolgt.
Der Tatsache, daB die Bekl. die Stents bei einer
Temperatur von 0° C in eine erste kleinere
Form bringt, um sie danach in die Hulle einzu-
fihren und die Stents dann in dieser Form auf
den deutschen Markt bringt, kommt damit aus
patentrechtlicher Sicht keine Bedeutung zu, und
ebensowenig kommt es darauf an, ob die Bekl.
in ihrer Gebrauchsanweisung dem anwenden-
den Arzt empfiehlt, die angegriffenen Nitinol-
stents mit 200 ml eiskalter steriler Kochsalzl6-
sung vor der Plazierung in dem betreffenden
GefaB zu spulen (vgl. Anlage B 13).
Entscheidend ist nur, ob die angegriffenen
Ausfihrungsformen bei Vorliegen der von An-
spruch 1 des Klagepatents nach dem Versténd-
nis des Durchschnittsfachmannes vorausge-
setzten Bedingungen die Merkmale des An-
spruches 1 erfiillt. Hierzu hat der Sachverstan-
dige zutreffend ausgeflihrt, daB nach dem Ver-
standnis des Durchschnittsfachmannes die ela-
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stische Expandierbarkeit des Stents zum Zeit-
punkt der Einflhrung in ein GefaB des mensch-
lichen Koérpers gegeben sein muB. Insofern
ergibt sich aus dem Verwendungszweck des
Stents auch ein gewisser Temperaturbereich
(Kérpertemperatur), in dem die elastische Ex-
pandierbarkeit gegeben sein muB. Fir die fe-
dernd nachgiebige Komprimierbarkeit folgt hin-
gegen eine Temperaturvorgabe weder aus dem
Anspruch noch aus der Bestimmung des Stents;
es genulgt daher, daB sie bei irgendeiner prak-
tisch in Betracht zu ziehenden Temperatur ge-
geben ist. Wie die Bekl. in der mundlichen Ver-
handlung eingerdumt hat, sind die Stents bei
Raumtemperatur ~ zusammendriickbar, das
heiBt, es ist moglich, die beiden angegriffenen
Ausfihrungsformen durch plastische Verfor-
mung, durch einfaches Zusammendricken, in
die erste kleinere Gestalt zu bringen. In dieser
ersten Form weisen die angegriffenen Ausfih-
rungsformen die federnde Nachgiebigkeit auf,
die Voraussetzung dafir ist, daB der Stent die
zweite Gestalt annimmt. Dieses Verhalten der
Nitinolstents hat auch der Sachverstandige in
seinem Gutachten vom 16. November 1995 auf
Seite 19 und 20 bestétigt, wo er ausfiihrt, daB
der vollstandig austenitische Nitinolstent bei
Zimmertemperatur beim Zusammendrlcken
eine spannungsinduzierte martensitische Phase
bildet, die sich beim Loslassen wieder in die
austenitische Ausgangsphase elastisch zuriick-
bildet. Der Stent reagiert in dieser Phase pseu-
doelastisch, denn nach dem Loslassen kehrt er
elastisch in seine Ausgangsgestalt zuriick ohne
zurlickbleibende Verformung. Der Stent enthalt
Spannungen in seinen Biegestellen durch das
mechanische Zusammendricken (Merkmal 6),
welche sich nach dem Loslassen als vollstandig
elastisch erweisen (Merkmal 7), das heif3t den
Stent in seine Ursprungsgestalt (zweite Gestalt)
zuruckfihren.

DaB in der durch mechanisches Zusam-
mendrlcken herbeigeflhrten ersten kleineren
Gestalt alle geraden Abschnitte der angegriffe-
nen Stents seitlich nebeneinander und dicht
zueinander benachbart angeordnet sind, stellen
die Bekl. nicht in Abrede (Merkmal 5).

Die angegriffenen Ausfihrungsformen ver-
wirklichen auch das Merkmal 8 des Klagepa-
tents wortsinngeméaB. Der Sachversténdige hat
in seinem Gutachten vom 17. Mai 1998 (Anlage
B 4, Seiten 15/16) darauf hingewiesen, daf
nach dem Verstandnis des Durchschnittsfach-
mannes die zweite Gestalt des Stents in dem
Bereich zwischen Raumtemperatur und Kérper-
temperatur vorliegen muB. DaB diese zweite
Gestalt zumindest bei Erreichen der Korper-
temperatur gegeben sein muB, ergibt sich dar-
aus, daB nach dem Merkmal 8 die zweite Ge-
stalt des Stents die Wirkung haben soll, daB die
geraden Abschnitte der Zick-Zack-Gestalt sich

im wesentlichen kreisférmig oder aber zylin-
drisch zwecks Anpressung gegen die Wand des
Durchganges, also die Wand des offenzuhal-
tenden GefaBes, festlegen, um dieses offenzu-
halten, also der Stent eine ringférmige bzw.
radiale Stltzwirkung entfalten soll. Bereits bei
Raumtemperatur weisen die angegriffenen Aus-
fihrungsformen diese zweite Gestalt auf, wie
die von der Bekl. vorgelegten Muster zweifels-
frei zeigen.

Art. 69 EPU

Bei der Erfassung des technischen
Sinngehalts eines Anspruchs kann gegen
ein bestimmtes (weiteres) Verstandnis
sprechen, daB ein solcher Sinngehalt auch
den Stand der Technik umfassen wiirde.

(Urteil vom 4. November 1999, 4 O 90/99 -
Stent 11)

Sachverhalt: Die KI. nimmt die Bekl. we-
gen Verletzung des deutschen Anteils an dem
europaischen Patent 0 417 928 (Klagepatent)
auf Unterlassung, Rechnungslegung, Aus-
kunftserteilung und Schadensersatz in An-
spruch. Sie ist eingetragene Inhaberin des Kla-
gepatents, das unter Inanspruchnahme einer
US-Prioritdt vom 24. August 1989 am 24. Au-
gust 1990 angemeldet und dessen Erteilung am
13. November 1996 bekannt gemacht wurde.

Die Bekl. zu 1) hat Nichtigkeitsklage gegen
das Klagepatent erhoben.

Anspruch 1 des in englischer Verfahrens-
sprache abgefaBten Klagepatents lautet wie
folgt:

"An endovascular support device suitable
for implantation within a coronary or other ves-
sel within the human body comprising a unitary
member (10) configured to provide a plurality of
upper and lower peaks (12, 14), the unitary
member being capable of being compressed
onto the outer surface of a catheter for delivery
to an affected area of a vessel and then ex-
panded by inflation of the catheter to maintain
the affected area of a vessel at a diameter lar-
ger than if the support device were not im-
planted, characterised in that the unitary mem-
ber is of wire-like material and has no joints."

Anspruch 1 ist in der Klagepatentschrift wie
folgt Ubersetzt:

"Endovaskulare Abstitzvorrichtung, die fir
eine Implantation in ein Koronar- oder anderes
BlutgefaB im menschlichen Korper geeignet ist,
aus einem einheitlichen Bauteil (10) besteht,
das so ausgelegt ist, daBB es mehrere obere und
untere Spitzen (12, 14) aufweist, wobei das
einheitliche Bauteil auf der duBeren Oberflache
eines Katheters zusammengedrickt werden
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kann, um zu einem betroffenen Bereich eines
BlutgefaBes beférdert zu werden, und dann
durch Aufpumpen des Katheters aufgeweitet
werden kann, um den betroffenen Bereich eines
BlutgefaBes auf einem Durchmesser zu halten,
der gréBer ist, als wenn die Abstitzvorrichtung
nicht implantiert worden ware, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das einheitliche Bauteil aus draht-
ahnlichem Material besteht und keine Fugen
aufweist.”

Die nachfolgend wiedergegebene Zeich-
nung stammt aus der Klagepatentschrift (Figur
1) und zeigt eine perspektivische Ansicht einer
aufgeweiteten endovaskularen Abstitzvorrich-
tung (nachfolgend auch: Stent).

/1}.

e

Die Bekl. vertreiben in Deutschland Stents,
von denen die Kl. die nachfolgend wiedergege-
bene vergréBerte Fotografie Uberreicht hat.

Die KI. ist der Ansicht, die angegriffene
Ausfihrungsform verletze das Klagepatent.

Aus den Griinden: Der KI. stehen die gel-
tend gemachten Anspriche auf Unterlassung,
Rechnungslegung,  Auskunftserteilung  und
Schadensersatz nicht aus Art. 64 EPU in Ver-
bindung mit §§9 Nr. 1, 14, 139 Abs. 1 und 2,
140 b PatG, 242 BGB zu, weil die angegriffene
Ausfihrungsform keinen Gebrauch von der
technischen Lehre des Klagepatents macht.

. Das Klagepatent betrifft eine medizini-
sche Vorrichtung zur Behandlung einer Veren-
gung von Koronar- oder peripheren menschli-
chen BlutgefdBen. Durch ihre Implantation soll
das Risiko des Wiederverschlusses eines Blut-
gefaBes nach einer transluminalen Herzkranz-
gefédBaufdehnung (Angioplastie) verringert wer-
den. Zu diesem Zweck sind verschiedene Vor-
richtungen fir ein mechanisches Offenhalten
des betroffenen BlutgefdBes nach Beendigung
des Angioplastie-Verfahrens vorgeschlagen

worden. Solche mechanischen endoprotheti-
schen Vorrichtungen, die im allgemeinen Stents
genannt werden, werden in das BlutgefaB ein-
geflhrt und im Bereich der verengten Stelle
(nachfolgend auch: Verletzungsstelle) aufgewei-
tet, um den Durchgang frei zu halten. Die Kla-
gepatentschrift gibt einleitend an, daB im Stand
der Technik verschiedene Arten von Stents
bekannt sind. Ein vorgeschlagener Stent be-
steht aus einer Roéhre aus rostfreiem Drahtge-
flecht, die mit einer Einsetzvorrichtung, z.B.
einem Katheter, in gestrecktem Zustand einge-
setzt wird, wobei der Rdéhrendurchmesser so
klein wie maéglich ist. Nach der Positionierung
im Bereich der Verletzung wird der Stent auf-
geweitet, was zu einem Zusammenziehen der
Réhre in Langsrichtung und einer Erweiterung
des Durchmessers fihrt. Abh&ngig von den
Materialien, die fir die Herstellung des Stents
verwendet werden, behélt die Réhre entweder
durch mechanische Kraft oder auf andere Wei-
se die neue Form bei.

Die in der Klagepatentschrift weiter er-
wahnten vorbekannten Stents bestehen aus
einem sich von selbst ausdehnenden Stahl-
drahtgeflecht oder werden durch réhrenférmige
metallische Zylinder gebildet, die durch Ballon-
ausdehnung erweitert werden. Die Klagepatent-
schrift hebt zwei vorbekannte Stents des letzt-
genannten Typs, die in den US-A 4 733 665 und
4 776 337 (Anlagen K 3 und K 7) offenbart sind,
unter der Bezeichnung Palmaz-Stent als den
der Erfindung des Klagepatents nachstkom-
menden Stand der Technik hervor (Spalte 2,
Zeilen 45 ff. der Anlage K 1: "which is conside-
red to represent the closest prior art with re-
spect to the present invention"). Die nachfol-
gend wiedergegebenen Figuren stammen aus
der US-A 4 733 665 und zeigen zwei Ausfih-
rungsbeispiele dieser Erfindung:

Wie in der Klagepatentschrift ausgefiihrt ist
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(Spalte 3, Zeilen 3 ff. der K 1), schlieBt der
Palmaz-Stent eine Ausflhrungsform ein, die
man sich als Zylinder aus rostfreiem Stahl vor-
stellen kann, der in seinem Umfang eine Anzahl
von Schlitzen aufweist und ein Maschennetz
("mesh") ergibt, wenn er ausgedehnt wird.

Die Klagepatentschrift diskutiert dartber
hinaus den in der EP-A 0 177 330 offenbarten
Stent, der aus einem zickzackférmigen Draht in
geschlossener Ausfihrung besteht, welcher
eine endlose Reihe gerader Abschnitte auf-
weist, die durch Bbégen verbunden sind. Dieser
Stent kann zum Zwecke der Einflihrung in ein
BlutgefaB in seinem Durchmesser zusammen-
gedriickt werden, wobei die geraden Abschnitte
nebeneinander und eng benachbart angeordnet
sind. Nach der Einfihrung kehrt der Stent ela-
stisch zu seiner unkomprimierten Form mit
einem weiteren Durchmesser zurlick, so daf
die geraden Abschnitte gegen die Wéande des
GefaBes driicken, um dieses offen zu halten.

Die Klagepatentschrift kritisiert an den vor-
bekannten Vorrichtungen als nachteilig, daB es
bei ihrer Verwendung — teilweise — zu Thrombo-
sen, Wiederverschliissen und Gewebeeinwiich-
sen gekommen sei. Eine andere Schwierigkeit
einiger der vorbekannten Stents liege darin,
daB sie sich nicht ohne weiteres der Form der
BlutgefaBe anpaBten. lhre Lange erschwere die
Behandlung gekrimmter BlutgefaBe und habe
bei mehreren Stents eine erfolgreiche Implanta-
tion verhindert.

Ausgehend hiervon wird es als Aufgabe der
Erfindung bezeichnet, einen Stent bereitzustel-
len, der die Beschrankungen der vorbekannten
Technik vermeidet, einfach und zuverlassig
implantiert werden kann, nicht zu einer bedeut-
samen Thrombose im Bereich des Implantats
fUhrt und dessen GrdéBe entsprechend der ana-
tomischen Ausgestaltung der Verletzung aus-
gewdhlt werden kann. Als weitere Aufgabe soll
ein Verfahren angegeben werden, das es er-
moglicht, entsprechend der Lange der Verlet-
zung mehrere der erfindungsgeméaBen Stents
zu implantieren.

Zur Loésung dieser Aufgabe sieht der An-
spruch 1 eine Vorrichtung vor, die folgende
Merkmale aufweist:

1. Endovaskulare Abstitzvorrichtung, die
fur eine Implantation in ein Koronar- oder ande-
res BlutgefaB im menschlichen Kérper geeignet
ist,

2. bestehend aus einem einheitlichen Bau-
teil (10).

3. Das einheitliche Bauteil ist so ausge-
staltet, daB es mehrere obere und untere Spit-
zen (12, 14) aufweist.

4. Das einheitliche Bauteil kann auf der
auBeren Oberflache des Katheters zusammen-
gedrickt werden, um zu einem betroffenen
Bereich eines BlutgefaBes beférdert zu werden.

5. Das einheitliche Bauteil kann durch
Aufpumpen des Katheters aufgeweitet werden,
um den betroffenen Bereich eines BlutgefaBes
auf einem Durchmesser zu halten, der gréBer
ist, als wenn die Abstltzvorrichtung nicht im-
plantiert worden wére.

6. Das einheitliche Bauteil besteht aus
draht&dhnlichem Material und weist keine Ver-
bindungsglieder auf.

Die Vorteile der Erfindung bestehen nach
der Klagepatentschrift in der sehr geringen
Masse der Vorrichtung und der weiten Spanne
der Durchmesser, zu denen die Abstlitzvorrich-
tung durch einen Ballonkatheter aufgeweitet
werden kann. Hierdurch wird eine einfache An-
passung an den Durchmesser der Verletzung
und die Form des BlutgefdBes ermdglicht. Zu-
dem kénnen zur Behandlung von langeren Ver-
letzungsstellen mehrere Stents hintereinander
entlang der Verletzung implantiert werden. Dies
ermoglicht es, gebogene oder S-férmige Blutge-
féaBe zu behandeln.

Eine bevorzugte Ausfiihrungsform des
Stents besteht aus einem einheitlichen Bauteil,
das mehrfach gebogen ist (Figur 1). Die axialen
Biegungen ermdglichen es, den Stent innerhalb
einer erheblichen Spannbreite zusammenzu-
dricken oder aufzuweiten. Um den Stent zu
implantieren, wird er zusammengedriickt und
auf einen Ballon gefaltelt (Figur 2). Mit Hilfe des
Ballonkatheters wird er an die Verletzungsstelle
beférdert, wo er durch Aufpumpen des Ballons
aufgeweitet wird (Figur 4). Nach der Aufweitung
des Stents wird der Ballon entleert und entfernt;
der Stent bleibt in seiner aufgeweiteten Form
innerhalb des BlutgefaBes zurick (Figur 5).

Il. Die angegriffene  Ausflhrungsform
macht keinen Gebrauch von der technischen
Lehre des Klagepatents.

Denn die Stents der Bekl. verwirklichen
Merkmal 6 des Anspruchs 1 nicht, weil sie Ver-
bindungsglieder (joints) aufweisen, die Merkmal
6 ausschlieBt. Die Kl. vertritt die Auffassung,
die Vorgabe "no joints" sei — in Abgrenzung zu
den Figuren 2 A und 2 B der US-A 4 733 665
(Anlage K 7; nachfolgend auch: K 7) dahinge-
hend zu verstehen, daB3 das einheitliche Bauteil
(unitary member), aus dem der Stent geformt
sei, keine sich in Umfangsrichtung erstrecken-
den, verbindenden Zwischenglieder zwischen
den L&ngsteilen im axialen Abstand von ihren
Enden aufweise. Eine andersartige Verbindung,
insbesondere eine solche, die wie bei der ange-
griffenen Ausfihrungsform die einzelnen "unita-
ry members", aus denen der angegriffene Stent
gebildet sei, miteinander verbinde, sei hingegen
kein "joint" im Sinne des Merkmals 6. Hiermit
seien vielmehr ausschlieBlich solche Verbin-
dungsteile gemeint, wie sie mit der Bezugsziffer
77 in der Figur 2 A der vorgenannten Patent-
schrift gekennzeichnet seien. Dies folge daraus,
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daB die Klagepatentschrift den in der US 4 733
665 offenbarten Palmaz-Stent als nachstkom-
menden Stand der Technik bezeichne und in
Spalte 3, Zeilen 3 ff. der Klagepatentschrift auf
die Figuren 2A und 2B Bezug nehme. Anspruch
1 treffe hingegen keine Aussage dartber, ob die
einheitlichen Bauteile, von denen erfindungs-
gemaB mehrere in ein BlutgefdB implantiert
werden kdnnten, verbunden oder unverbunden
seien. Die erfindungsgeméBe Abstutzvorrich-
tung kdnne daher auch aus mehreren miteinan-
der verbundenen einheitlichen Bauteilen beste-
hen, wie dies bei der angegriffenen Ausflh-
rungsform der Fall sei.

Dem st nicht zu folgen. Der Fachmann
wird die Anweisung "no joints" mit Blick auf die
Beschreibung nicht in dem von der KI. darge-
legten eingeschrankten Sinn verstehen.

Zwar trifft es zu, daB nach Merkmal 6 — un-
ter anderem - Verbindungsstlicke zwischen den
einzelnen nebeneinander angeordneten, durch
Schlitze getrennten Baugliedern (in der Termi-
nologie der K 7: "elongate members") eines
Stents, die zwischen den Enden der einzelnen
Glieder angeordnet sind, ausgeschlossen sein
sollen. Dies ergibt sich aus dem Verweis auf die
K 3 in Spalte 3, Zeilen 3 ff. Der Klagepatent-
schrift kann aber nicht enthommen werden, daf
Merkmal 6 allein die in Figur 2A der K 7 er-
kennbaren, mit der Bezugsziffer 77 gekenn-
zeichneten "Querstege" zwischen den einzelnen
Gliedern ausschlieBen soll. Aus der Diskussion
des Standes der Technik in Verbindung mit der
Beschreibung der Vorteile der erfindungsgemé-
Ben Abstitzvorrichtung in der Klagepatent-
schrift folgt vielmehr, daB jede Art der Verbin-
dung der einzelnen Bauteile eines Stents, die
dazu fOhrt, daB dieser netzartig ausgebildet ist,
nicht von dem Schutzbereich des Klagepatents
erfaBt wird. Die K 7, auf die die Klagepatent-
schrift insgesamt und nicht nur hinsichtlich ihrer
Figuren 2 A und 2 B als nachstliegenden Stand
der Technik Bezug nimmt, zeigt zwei verschie-
dene Ausfihrungsformen, die bei der Auswei-
tung ein Maschennetz ("mesh", Spalte 3, Zeile
6) bilden. Betrachtet man die Konfigurationen
der Figuren 1B und 2B der K 7, die die beiden
Stent-Ausfihrungen in aufgeweitetem Zustand
zeigen, ergibt sich, daB die in diesem Zustand
erkennbaren Bdgen (bei der Figur 2B) bzw.
Spitzen (bei der Figur 1B) miteinander verbun-
den sind und auf diese Weise die maschen-
netzartige Konfiguration entsteht. Im Unter-
schied zu dem Stent des Klagepatents besteht
der Palmaz-Stent nicht aus einem in Form einer
sinusférmigen Kurve gebogenen Draht bzw.
drahtdhnlichen Material, sondern aus einem
zylinderférmigen Kérper, dessen Wandoberfla-
che aus einer Vielzahl sich kreuzender, dehnba-
rer Bauglieder besteht ("the wall surface being
formed by a plurality of intersecting elongate

members"), die sich in ihrem ausgedehnten
Zustand zu einer Mehrzahl netzartig miteinan-
der verbundener Rauten formen. Von diesem
Stand der Technik grenzt die Klagepatentschrift
die Erfindung durch das Merkmal "no joints" ab
und schlieBt dadurch solche Konfigurationen
aus, bei denen die einzelnen Bauelemente ei-
nes Stents in einer "netzartigen" Weise mitein-
ander verbunden sind. DaB entgegen der An-
sicht der KI. nicht die Einzelelemente des ange-
griffenen Stents als einheitliches Bauteil im
Sinne des Anspruchs 1 betrachtet werden kén-
nen, ergibt sich auch aus der KontrollUberle-
gung, daB der Palmaz-Stent gedanklich in ent-
sprechende Einzelelemente zerlegt werden
kdnnte und sich daher das Klagepatent - wenn
Merkmal 6 in dem von der Kl. dargelegten ein-
geschrankten Sinn auszulegen wére - nicht von
dem Stand der Technik unterschiede. Die Aus-
legung, daB Merkmal 6 generell die Verbindung
einzelner Elemente des Stents zu einer netzar-
tigen Konfiguration ausschlieBen soll, wird
durch die Beschreibung der Vorteile der erfin-
dungsgemaBen Vorrichtung bestatigt. Die erfin-
dungsgemaBe Konfiguration bietet nach der
Klagepatentschrift den Vorteil der geringen
Materialmasse des Stents, wodurch das Risiko
einer Thrombose reduziert wird, die gute An-
passungsfahigkeit des Stents und die Mdglich-
keit, mehrere Stents an einer Verletzungsstelle
zu implantieren. DaB es insbesondere im Zu-
sammenhang mit der Verwirklichung des letzt-
genannten Vorteils nicht, wie die Kl. meint,
gleichglltig ist, ob die einzelnen Bauteile (unita-
ry members), die fur die Behandlung einer Ver-
letzung eingesetzt werden, miteinander verbun-
den sind oder nicht, wird dem Fachmann auch
in Spalte 7, Zeilen 30 ff. der Klagepatentschrift
deutlich. Die dort beschriebene Verfahrenswei-
se der Behandlung einer Verletzung, die langer
als der eingesetzte Stent ist, durch die Positio-
nierung weiterer Stents an einer anderen Stelle
entlang der Verletzung ("elsewhere along the
lesion") ist mit mehreren fest verbundenen Bau-
teilen nicht méglich. Zwar erwahnt die Klagepa-
tentschrift im AnschluB auch die Mdglichkeit,
von vornherein mehrere Stents entlang einem
einzelnen Ballonkatheter anzuordnen, wenn von
vornherein feststeht, daB mehrere Stents die
bevorzugte Behandlungsmethode sind. Dies
zeigt aber, daB die "unitary members", die den
Stent bilden, gerade nicht fest verbunden sein
sollen, um - je nach L&nge und Form der Ver-
letzung und des BlutgefaBes - bei der Behand-
lung die Wahl offenzuhalten, mehrere Stents
unmittelbar nebeneinander oder an verschiede-
nen Stellen der Verletzung einzusetzen. Dies ist
aber nicht mdglich, wenn - wie bei dem "Pal-
maz-Stent" und der angegriffenen Ausfihrungs-
form - die einzelnen Bauteile an ihren Kuppen
oder Biegungen fest miteinander verbunden



Entscheidungen 1999, Heft 5 111

sind. Uberdies ist der weitere Vorteil, kurze
Stents mit einer geringen Masse an Material zu
verwenden, um die Thrombosegefahr zu redu-
zieren (vgl. Spalte 6, Zeilen 18 ff. der Klagepa-
tentschrift) nicht gewahrleistet, wenn der Stent
aus einer Vielzahl aneinandergefligter geboge-
ner Bauteile besteht. Auch die Anpassungsfé-
higkeit, z.B. an S-férmige BlutgeféBe wird bei
einem derartigen Stent nicht ohne weiteres
gegeben sein. Daher wird der Fachmann auch
mit Blick auf die in der Klagepatentschrift ange-
sprochenen Vorteile der erfindungsgeméaBen
Abstitzvorrichtung das Merkmal "no joints"
dahin verstehen, daB hierdurch - auch - Verbin-
dungen zwischen den einzelnen aus einem
gebogenen drahtdhnlichen Material bestehen-
den Bauteilen an deren Biegungen oder Kuppen
ausgeschlossen werden sollen. Die Bauelemen-
te der angegriffenen Ausfiihrungsform, die die
KI. in der als Anlage K 6 vorgelegten Abbildung
als "einheitliches Bauteil" gekennzeichnet hat,
sind aber an ihren Spitzen oder Biegestellen
durch U-férmige Bbégen miteinander verbunden
und bilden dadurch ebenso wie der Palmaz-
Stent eine netzartige Konfiguration.

§ 10 PatG

1. Kann ein als mittelbar
patentverletzend anzusehender Gegenstand
auch patentfrei benutzt werden und trifft
daher die fiir das Eingreifen des § 10 PatG
erforderliche Bestimmung der Mittel, fir die
Benutzung der Erfindung verwendet zu
werden, erst der Abnehmer, kommt nur ein
eingeschrianktes Verbot in Betracht, das
sicherstellt, daB einerseits der wirt-
schaftliche Verkehr mit dem angegriffenen
Gegenstand auBerhalb des Schutzrechtes
unbeeintrachtigt bleibt, daB aber anderer-
seits eine Bestimmung zum patent-
verletzenden Gebrauch durch den
Abnehmer ausgeschlossen ist.

2. Entsprechend der vor Inkrafttreten
des § 10 PatG 1981 geltenden Rechtslage
kommen hierzu je nach den Umstédnden des
Einzelfalles und der Wahrscheinlichkeit
eines patentverletzenden Gebrauchs abge-
stufte MaBnahmen in Betracht. RegelméaBig
ist mindestens ein Hinweis an den Ab-
nehmer zu verlangen, daB der ihm gelieferte
Gegenstand nicht ohne Zustimmung des
Schutzrechtsinhabers im patentgeméaBen
Sinne verwendet werden darf. Gegebenen-
falls hat der Lieferant dem Abnehmer eine
entsprechende vertragliche Verpflichtung
oder zusitzlich eine an den Schutzrechts-
inhaber zu zahlende Vertragsstrafe fiir den

Fall aufzuerlegen, daB er diese Ver-
pflichtung nicht einhalt.

3. Erfolgt die Bestimmung des Ver-
wendungszwecks durch den privaten End-
verbraucher  eines mittelbar patent-
verletzenden, aber auch patentfrei zu
verwendenden Erzeugnisses, rechtfertigt die
Untauglichkeit der sonst (iblichen Vor-
kehrungen gegen einen patentverletzenden
Gebrauch kein uneingeschranktes Verbot
des Erzeugnisses.

(Urteil vom 23. September 1999, 4 O 324/99 -
WC-Kérbchen II)

Sachverhalt: Die Ast. ist eingetragene In-
haberin des auch mit Wirkung fir die Bundes-
republik Deutschland erteilten europdischen
Patentes 0 828 902 (Verflgungspatent, Anlage
Ast 1) betreffend ein WC-Kérbchen fir flissige
oder pastdse Wirkstoffzubereitungen. Aus die-
sem Schutzrecht nimmt sie die Ag. im Wege
der einstweiligen Verfigung auf Unterlassung in
Anspruch. Die dem Verfugungspatent zugrun-
deliegende Anmeldung ist am 23. Mai 1996
unter Inanspruchnahme einer deutschen Priori-
tdt vom 1. Juni 1995 eingereicht und am 18.
Méarz 1998 im Patentblatt verdffentlicht worden.
Der Hinweis auf die Patenterteilung und die
Patentschrift sind am 2. Juni 1999 bekannt ge-
macht bzw. veréffentlicht worden.

Die Anspriiche 1, 18, 19 und 21 des in
deutscher Verfahrenssprache verfaBten Paten-
tes lauten wie folgt:

"1. WC-Kdrbchen, das einen im Toiletten-
becken unterhalb von dessen Rand anzuord-
nenden, beim Spiilen Uberstrémten, eine hoch-
viskose tensidhaltige Wirkstoffzubereitung auf-
nehmenden Behélter mit mindestens einer Ein-
und AuslaBoéffnung (8) fir das Spllwasser und
einer Halterung (1) zum Befestigen am Becken-
rand aufweist, wobei zumindest ein Teil des in
der Gebrauchsstellung unteren Bereichs der
den Fillraum fur die Wirkstoffzubereitung be-
grenzenden Wand (6) fur waBrige Flussigkei-
ten, insbesondere Wasser, nicht aber flir die
Wirkstoffzubereitung durchléssig ist, dadurch
gekennzeichnet, daB die Wand (6) fur waBrige
Flussigkeiten mit Viskositaten bis zu 3.000
mPas, aber nicht flr tensidhaltige Wirkstoffzu-
bereitungen oder Pasten mit Viskositaten tber
3.000 mPas durchlassig ist, daB der teildurch-
I&ssige unter Bereich sich nach oben zumindest
bis zur vorgesehenen Fiillgrenze fur die Wirk-
stoffzubereitung erstreckt und daB Ein- und
AuslaBéffnungen (8) fir das Splilwasser ober-
halb der Flllgrenze angeordnet sind.

18. Verwendung eines WC-Kdérbchens mit
den Merkmalen nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspriiche zum Eindosieren
einer pastdsen Wirkstoffkombination, die im
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wesentlichen aus Tensiden und Parfiimél, ins-
besondere auch aus organischen und/oder an-
organischen Sauren und Verdicker besteht.

19. Verfahren zur kontrollierten Wirkstoff-
abgabe aus einem WC-Koérbchen, dadurch ge-
kennzeichnet, daB ein WC-Koérbchen mit den
Merkmalen nach einem oder mehreren der
Anspriiche 1 bis 17 in das Toilettenbecken un-
terhalb von dessen Rand eingehéngt wird und
aus einem die hochviskose vorzugsweise thixo-
trope, tensidhaltige pastdse Wirkstoffzuberei-
tung enthaltenden flexiblen Vorratsgebinde,
insbesondere Tube oder Flasche, die Wirkstoff-
zubereitung in das WC-Kérbchen gepre3t wird.

21. System bestehend aus einem WC-
Kérbchen mit den Merkmalen nach einem oder
mehreren der Anspriiche 1 bis 17 und einem
die Wirkstoffzubereitung durch die Einflloff-
nung (11) in das WC-Kérbchen auspreBbar
enthaltenden flexiblen Vorratsgebinde, insbe-
sondere Tube oder Flasche."

Die Ag. hat gegen das Verfligungspatent
Einspruch eingelegt (Anlage AG 14), Uber den
das Europdische Patentamt noch nicht ent-
schieden hat.

Die Ag. brachte ab April 1998 WC-
Kérbchen mit einer eine gelartige Wirkstoffzu-
bereitung enthaltenden Nachflllflasche in den
Verkehr; wie aus dem als Anlage AG 7 von der
Ag. vorgelegten Musterstiick und den der ei-
desstattlichen Versicherung ihres Mitarbeiters
Erhard A. (Anlage AG 8-3) beigefligten Abbil-
dungen hervorgeht, wiesen diese Kérbchen in
der Rickwand neben mehreren im unteren
Bereich des Behélters angeordneten Léchern
zwei senkrechte Schlitze auf, die vom unteren
Rand der Rickwand bis zur vorgesehenen Full-
grenze des Kérbchens nach oben reichten.

Durch Urteil vom 1. Oktober 1998 (Ent-
scheidungen 1998, 101 - WC-Kérbchen ) lie
die Ast. der Ag. den Vertrieb dieser WC-
Kérbchen aus dem parallelen deutschen Ge-
brauchsmuster 295 21 762 untersagen; im da-
maligen Verfahren war unstreitig, daB diese
WC-Kérbchen die Merkmale der Schutzanspri-
che 1 und 2 dieses Gebrauchsmusters verwirk-
lichten.

Die Ag. stellte daraufhin den Vertrieb die-
ser WC-Kérbchen ein und brachte nunmehr
eine geanderte Ausfihrungsform (Version Il) in
den Verkehr, die die vorbezeichneten Schlitze
und die bis auf das unterste Loch in der Nahe
des Bodens keine Lécher mehr aufwiesen und
dem als Anlage AG 11 vorgelegten Musterstiick
entsprachen. Nachdem die Ast. eine nochmals
geénderte mit drei bodennahen Léchern verse-
hene Ausfihrungsform entsprechend dem als
Anlage AG 12 vorgelegten Musterstiick (Versi-
on Ill) im Februar 1999 ebenfalls wegen Verlet-
zung des vorbezeichneten Gebrauchsmusters
angegriffen hatte, brachte die Ag. eine vierte

Ausfihrungsform (Version 1V) auf den Markt,
deren Ausgestaltung den von der Ast. als Anla-
ge Ast 12 und den von der Ag. als Anlage AG
13 vorgelegten Mustersticken entspricht. Bei
dieser Ausfuhrungsform ist hinter der Naht zwi-
schen den beiden Kérbchen Halften einer Ver-
zahnung angebracht, und die oberen vier Ein-
und AuslaBéffnungen sind durch zehn Ein- und
AuslaBéffnungen in der Rickwand ersetzt. Auf
der zusammen mit dem WC-Kérbchen verkauf-
ten Flasche mit einem Inhalt von 100 ml einer
gelartigen Wirkstoffzubereitung befinden sich
folgende Gebrauchshinweise:

1. Kérbchen in WC-Becken héngen.

2. Flasche an Einfulléffnung ansetzen.

3. Kérbchen zu 2/3 befullen.

Auf der separat in den Verkehr gegebenen
Nachfillflasche mit einem Inhalt von 200 ml
lautet der Gebrauchshinweis wie folgt (Anlage
Ast 18):

1. B. Gelkérbchen im WC eingehangt las-
sen.

2. Flasche an mittlerer Einfulléffnung an-
setzen.

3. Kérbchen zu 2/3 befullen.

Die Ast. hat zun&chst geltend gemacht, das
Kérbchen in der Version IV verletze ebenso wie
die Nachflllflaschen ihre Rechte aus dem Ver-
fugungspatent.

Im Verhandlungstermin hat die Ast. ihren
Verfligungsantrag zuriickgenommen, soweit er
sich gegen WC-Kérbchen der Version IV ein-
schlieBlich im Gebinde mitverkaufter Wirkstoff-
laschen und einzeln in den Verkehr gebrachte
Nachfillflaschen richtete. Nachdem die Ag.
rechtsverbindlich erklart hatte, das WC-
Kérbchen der Version | nicht mehr gewerblich
zu nutzen, bis die hiergegen gerichtete einst-
weilige Verfiigung der Kammer vom 1. Oktober
1998 durch ein Hauptsacheurteil aufgehoben
wird oder aus sonstigen Grliinden die Ast. aus
dieser einstweiligen Verfligung keine Rechte
mehr herleitet, hat die Ast. auch ihren gegen
dieses Kdérbchen gerichteten Verfligungsantrag
im Umfang seiner Abschnitte 1 und 4 zurlickge-
nommen und verfolgt ihr Begehren nur noch
weiter, soweit die von der Ag. in den Verkehr
gebrachten Nachfullflaschen auch zur Befiillung
der WC-Kérbchen in der Ausfihrungsform |
verwendet werden kénnen. Sie macht geltend,
die Gebrauchshinweise auf der Nachfullflasche
seien seit der Inverkehrgabe der urspriinglichen
Ausfihrungsform | unverandert geblieben und
veranlaBten daher den Kaufer, das rechtsver-
letzende Kérbchen patentgemal zu verwenden;
dies verletze die Anspriiche 18 und 19 des An-
tragsschutzrechtes mittelbar.

Aus den Griinden: Der Antrag auf ErlaB
einer einstweiligen Verfligung ist auch in sei-
nem zuletzt noch geltend gemachten Umfang
sowohl mit dem Haupt- als auch mit dem Hilfs-
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antrag unbegriindet. Die Ast. hat keinen An-
spruch gegen die Ag. darauf, daB diese den
Vertrieb der angegriffenen Gelflaschen zum
Nachfillen von WC-Kérbchen unterlaBt.

I. Das Verfigungspatent betrifft ein WC-
Kérbchen mit folgenden Merkmalen:

1. Das WC-Kérbchen weist einen Behalter
auf, der im Toilettenbecken unterhalb dessen
Randes anzuordnen ist und zum Befestigen am
Beckenrand eine Halterung aufweist.

2. Der Behélter wird beim Spulen Uber-
stromt,

3. nimmt eine hochviskose tensidhaltige
Wirkstoffzubereitung auf und hat

4. mindestens eine Ein- und AuslaBoff-
nung flir das Spulwasser.

5. Das WC-Kérbchen hat einen Fillraum
fir die Wirkstoffzubereitung, der von einer
Wand begrenzt ist.

6. Zumindest ein Teil des in Gebrauchs-
stellung unteren Bereichs dieser Wand ist far
waBrige Flussigkeiten, nicht aber fir die Wirk-
stoffzubereitung durchlassig.

Weiterhin betrifft das Schutzrecht ein Sy-
stem bestehend aus dem WC-Kérbchen und
einem die Wirkstoffzubereitung enthaltenen
flexiblen Vorratsgebinde, die Verwendung des
WC-Kérbchens zum Eindosieren einer pastésen
Wirkstoffkombination und ein Verfahren zur
kontrollierten Wirkstoffabgabe aus einem WC-
Kérbchen.

Der Erfindung nach dem Antragsschutz-
recht liegt die Aufgabe (das technische Pro-
blem) zugrunde, aus einem eine hochviskose
tensidhaltige Wirkstoffzubereitung aufnehmen-
den WC-Kérbchen eine kontrollierte Wirkstoff-
abgabe zu erzielen.

Zur Lésung dieses Problems schlagt das
Verflgungspatent in seinem Anspruch 1 vor,
bei einem WC-Kérbchen mit den eingangs an-
gegebenen Merkmalen die teildurchlassige
Behalterwand wie folgt auszubilden:

7. Die Wand ist fur wéBrige Flissigkeiten
mit Viskositaten bis zu 3.000 mPas, nicht aber
fur tensidhaltige Wirkstoffzubereitungen oder
Pasten mit Viskositdten Uber 3.000 mPas
durchlassig;

8. der teildurchléassige untere Bereich er-
streckt sich nach oben zumindest bis zur vorge-
sehenen Fullgrenze fir die Wirkstoffzuberei-
tung.

Anspruch 18 lehrt die Verwendung eines
WC-Kérbchens mit den vorstehenden Merkma-
len zum Eindosieren einer pastdsen Wirkstoff-
kombination, die im wesentlichen aus Tensiden
und Parfimdél, insbesondere auch aus organi-
schen und/oder anorganischen S&uren und
Verdicker besteht; Anspruch 19 beschreibt ein
Verfahren zur Kkontrollierten Wirkstoffabgabe
aus einem WC-Kérbchen der vorstehend be-
schriebenen Art, das in das Toilettenbecken

unterhalb dessen Randes eingehangt wird und
in das die hochviskose, vorzugsweise thixotro-
pe, tensidhaltige pastdse Wirkstoffzubereitung
aus einem flexiblen Vorratsgebinde wie Tube
oder Flasche gepreft wird.

Anspruch 21 beschreibt ein System, das
aus dem vorstehend beschriebenen WC-
Kérbchen und dem flexiblen Vorratsgebinde mit
der Wirkstoffzubereitung besteht, die durch eine
Einfulléffnung in das WC-Kdrbchen auspreBbar
ist.

Infolge der in den Merkmalen 1 bis 8 der
vorstehenden Merkmalsgliederung beschriebe-
nen Ausgestaltung des WC-Kérbchens gelangt
der groBte Anteil des Spilwassers in den mit
der pastésen Wirkstoffzubereitung gefillten
Raum und Uberstromt die Paste; das auf der
Pastenoberflache zuriickbleibende Restwasser,
das eine Viskositat bis zu 3.000 mPas hat, fihrt
nicht zur Sumpfbildung, sondern tritt durch den
teildurchldssigen unteren Wandbereich nach
auBen. Die Teildurchlassigkeit ist so bemessen,
daB die tensidhaltige Wirkstoffzubereitung, die
eine Viskositéat von 3.000 bis 150.000 mPas und
vorzugsweise eine solche von 30.000 bis
60.000 mPas aufweist (vgl. Patentanspruch 3),
nicht mit ausflieBen kann. Die Nachfullung kann
ohne Demontage des WC-Kérbchens und ohne
BerUhrung des Behélters erfolgen (vgl. Spalte
8, Zeilen 30 bis 48 und 54 bis 56 und Spalte 4,
Zeilen 18 bis 55 der Verfugungspatentschrift).

Aus der Sicht der in den Anspriichen 18, 19
und 21 des Verfigungspatentes dem Fachmann
gegebenen technischen Lehre ist die Wirkstoff-
zubereitung ein wesentliches Element der Er-
findung. Alle vorgenannten Anspriiche setzen
voraus, daB die Wirkstoffkombination in ein
WC-Kérbchen mit den  vorgeschriebenen
Merkmalen eingeflllt wird, damit wie vorste-
hend beschrieben mit jedem Spllvorgang jedes
Mal eine gleichbleibende und definierte Wirk-
stoffmenge an das Spiilwasser abgegeben wird
und am Ende des Spulvorganges nur die restli-
che Wirkstoffzubereitung im Behalter zuriick-
bleibt, wahrend das Restwasser so zlgig abflie-
Ben kann, daB die verbleibende Wirkstoffzube-
reitung nicht versumpft. Dieser Erfolg kann nur
eintreten, wenn das WGC-Koérbchen mit einer
pastdsen Wirkstoffzubereitung befillt wird, de-
ren Viskositat - wovon das Verflgungspatent als
selbstverstandlich ausgeht, auch wenn dies in
den drei letztgenannten Anspriichen nicht noch-
mals ausdricklich erwdhnt wird - so eingestellt
ist, daB sie durch die teildurchlassigen Wandbe-
reiche des Behdlters nicht mit austreten kann
(vgl. Spalte 4, Zeilen 47 bis 55 der Verfligungs-
patentschrift).

DaB die Patentanspriche 18 und 19 die
Verwendung einer pastésen Wirkstoffkombina-
tion bzw. pastésen Wirkstoffzubereitung lehren,
wahrend in den Anspriichen 1 bis 3 tensidhalti-
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ge Wirkstoffzubereitungen oder Pasten mit den
dort angegebenen hohen Viskositatswerten
verlangt werden, bedeutet entgegen der Auffas-
sung der Ag. nicht, daBB in den Anspriichen 18
und 19 die Verwendung solcher Pasten voraus-
gesetzt wird, die im herkdmmlichen Sinne pul-
verférmige Bestandteile aufweisen. Was nach
allgemeinen technischem Sprachgebrauch un-
ter einer Paste zu verstehen ist, ist zur Ermitt-
lung ihres Sinngehaltes unerheblich. Zwar wird
der allgemeine Sprachgebrauch wie auch der
allgemeine technische Sprachgebrauch den
Fachmann veranlassen, gegebenenfalls weitere
Auslegungsmaglichkeiten in Betracht zu ziehen;
stets ist jedoch zu berlcksichtigen, daB Patent-
schriften im Hinblick auf die dort gebrauchten
Begriffe gleichsam ihres eigenes Lexikon dar-
stellen, die Begriffe abweichend vom allgemei-
nen Sprachgebrauch benutzt werden kdnnen
und dann letztlich nur der aus der Patentschrift
sich ergebende Begriffsinhalt maBgeblich ist
(BGH Urteil vom 2. Marz 1999 - X ZR 85/96 -
Spannschraube, Seiten 20/21 des Umdrucks).
Geht man im Streitfall hiervon aus, gebraucht
die Verfigungspatentschrift zwar wiederholt den
Ausdruck "Paste" (vgl. neben den Patentan-
spriichen 1 bis 4 und Spalten 4, Zeilen 50 bis
54, 6, Zeilen 23 bis 24 und 27 und 8, Zeilen 24
und 32), indessen zeigt die zur Auslegung der in
den Patentanspriichen gebrauchten Begriffe
heranzuziehende Patentbeschreibung, daB die
Pasten nicht wegen der pulverférmigen Anteile,
sondern wegen ihrer hohen Viskositat genannt
werden, die es gestattet, sie den ebenso hoch-
viskos eingestellten gelartigen Wirkstoffzuberei-
tungen gleichzusetzen. Dementsprechend kann
das WC-Kdérbchen nach der Lehre der Anspri-
che 1 bis 4 sowohl tensidhaltige Wirkstoffzube-
reitungen als auch Pasten aufnehmen, sofern
die dort gelehrten hohen Viskositétswerte ein-
gehalten werden, die fir den Eintritt des erfin-
dungsgemaB bezweckten technischen Erfolges
entscheidend sind (vgl. nochmals Spalte 4,
Zeilen 18 bis 26 und 40 bis 55 und Spalte 8,
Zeilen 30 bis 48 der Verfligungspatentschrift).
Soweit die Verfigungspatentschrift diesen fir
die Erfindung wesentlichen Erfolg beschreibt,
verwendet sie die Begriffe Paste und Wirkstoff-
zubereitung bzw. pastdse Wirkstoffzubereitung
zum Teil sogar synonym (Spalte 4, Zeilen 18,
19, 24, 31, 35 bis 37 und 50 bis 54 und Spalte
8, Zeilen 18, 19, 31, 32 und 44 bis 48). Dem-
entsprechend ist auch im Zusammenhang mit
der Beflllung des WC-Kérbchens bzw. mit der
Beschreibung des Aufnahmebehélters auch nur
allgemein von der Aufnahme einer hochvisko-
sen Wirkstoffzubereitung die Rede (vgl. Spalte
5, Zeilen 40 bis 43, Spalte 6, Zeilen 51 und 52).
Ubereinstimmend hiermit ist die technische
durch die Erfindung zur Lésung der Problem-
stellung in der Verfigungspatentschrift auch

aus objektiver Sicht zutreffend dahin angege-
ben, bei einem eine hochviskose tensidhaltige
Wirkstoffzubereitung ~ aufnehmenden  WC-
Kérbchen eine kontrollierte Wirkstoffabgabe zu
erzielen (Spalte 3, Zeilen 55 bis 58). Die in den
Anspriichen 18 und 19 angegebene pastdse
Wirkstoffkombination bzw. -zubereitung soll
daher patentgemaB keine anderen Eigenschaf-
ten haben als die in den Anspriichen 1 bis 4 und
14 angegebenen Wirkstoffzubereitungen.

Il. Gleichwohl kann der Ag. der Vertrieb
der angegriffenen Nachfillflaschen nicht aus
dem Antragsschutzrecht untersagt werden.

Auf der Grundlage der Ausflihrungen im
vorstehenden Abschnitt I. sind sie zwar Mittel,
die sich auf ein wesentliches Element der Erfin-
dung beziehen, indem sie eine hochviskose
tensidhaltige gelartige  Wirkstoffzubereitung
enthalten, deren Viskositdt so eingestellt ist,
daB sie sich in WC-Kérbchen mit den im Pa-
tentanspruch 1 angegebenen Merkmalen so
verhédlt, wie es das Verflgungspatent voraus-
setzt. Offen bleiben kann in diesem Zusam-
menhang, ob sie wie von der Ag. geltend ge-
macht allgemein im Handel erhéltliche Erzeug-
nisse sind. Ebenso bedarf es keiner abschlie-
Benden Klarung, ob die WC-Kérbchen der ur-
springlichen Version | auch bei Zugrundele-
gung der im Prufungsverfahren ausweislich
Anlage AG 15 ermittelten Durchlassigkeit flr
Flussigkeiten nur bis zu einer Viskositat von
2.000 mPas unter die in Anspruch 1 gegebene
Lehre des Verfigungspatentes fallen. Selbst
wenn man beides zugunsten der Ast. annimmt,
kann der Ag. der Vertrieb der angegriffenen
Nachftllflaschen weder generell noch unter den
im Hilfsantrag angegebenen eingeschrankten
Voraussetzungen untersagt werden.

Ein generelles Verbot scheitert schon dar-
an, daB die in den Nachflllflaschen enthaltene
Wirkstoffzubereitung nicht nur fir die Kérbchen
der seinerzeit im Verfigungsverfahren 4 O
296/98 als das parallele Gebrauchsmuster 295
21 762 verletzend beurteilten Kérbchen der
urspriinglichen Version |, sondern in gleicher
Weise zum Beflillen der spater von der Ag. auf
den Markt gebrachten Kérbchen der Versionen
I und IV geeignet ist. Da die Ast. die Version Il
nicht angegriffen und den gegen den Vertrieb
der Kdrbchen in der Version IV gerichteten An-
trag auf ErlaB einer einstweiligen Verfligung
zurickgenommen hat, ist davon auszugehen,
dafB diese beiden Ausfuhrungsformen das Ver-
fugungspatent nicht verletzen. Kann der als
mittelbar patentverletzend angegriffene Gegen-
stand jedoch auch auBerhalb der Lehre des
Antragsschutzrechtes benutzt werden, kommt
nur ein eingeschranktes Verbot in Betracht, das
sicherstellt, daB einerseits der wirtschaftliche
Verkehr mit dem angegriffenen Gegenstand
auBerhalb des Schutzrechtes unbeeintréchtigt
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bleibt, daB aber andererseits ein unmittelbar
patentverletzender Gebrauch durch den Ab-
nehmer ausgeschlossen ist. Diese MaBnahmen,
die der Lieferant solcher Mittel zu treffen hatte,
bestanden nach der vor Inkrafttreten des § 10
PatG 1981 geltenden Rechtslage je nach den
Umsténden des Einzelfalles entweder in Hin-
weisen an den Abnehmer, den ihm gelieferten
Gegenstand nicht ohne Zustimmung des
Schutzrechtsinhabers im Sinne der Lehre des
Schutzrechtes zu verwenden, oder der Lieferant
hatte dem Abnehmer eine entsprechende ver-
tragliche Verpflichtung oder zusatzlich eine an
den Schutzrechtsinhaber zu zahlende Vertrags-
strafe flr den Fall aufzuerlegen, daB er diese
Verpflichtung nicht einhielt. Diese MaBnahmen
sind nicht entbehrlich geworden, weil § 10 Abs.
1 PatG es schlechthin verbietet, auf ein wesent-
liches Element der Erfindung bezogene Mittel
an nicht zur Benutzung der Erfindung berechtig-
te Personen zur Benutzung der Erfindung anzu-
bieten oder zu liefern  (vgl.  Ben-
kard/Bruchhausen, Patentgesetz und Ge-
brauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 10 PatG Rdnr.
3). Da die fur das Eingreifen des § 10 PatG
erforderliche Bestimmung der Mittel, fir die
Benutzung der Erfindung verwendet zu werden,
der Angebotsempfénger oder Belieferte trifft
(Benkard/Bruchhausen, a.a.0. Rdnr. 17), die-
nen die vorbezeichneten MaBnahmen dazu, ihn
davon abzuhalten, eine derartige Bestimmung
zu treffen.

Im Streitfall kann die Ag. jedoch zu derarti-
gen MaBnahmen nicht verpflichtet werden, weil
die WC-Kérbchen ebenso wie die angegriffenen
Nachfillflaschen abgesehen von solchen Ab-
nehmern, die diese Gegenstande in WC-
Anlagen ihres Gewerbebetriebes verwenden
oder von Reinigungsunternehmen, zum weitaus
Uberwiegenden Teil an private Endverbraucher
geliefert worden sind, deren im Beflillen der bei
ihnen noch vorhandenen WC-Kérbchen der
Version | liegende unmittelbare Verletzung der
Patentanspriche 18 und 19 des Antragsschutz-
rechtes im privaten Bereich zu nicht gewerbli-
chen Zwecken vorgenommen wird und deshalb
gem. § 11 Nr. 1 PatG nicht der AusschlieBlich-
keitswirkung des Verflgungspatentes unterliegt.
Sie sind daher patentrechtlich auch nicht ge-
zwungen, die vorgenannten Hinweise oder ver-
traglichen Verpflichtungen zu beachten, und
auch eine Vertragsstrafe fior den Fall ihrer
Nichteinhaltung kann ihnen nicht auferlegt wer-
den. DaB nach § 10 Abs. 3 PatG im privaten
Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken han-
delnde Personen nicht als solche gelten, die im
Sinne des § 10 Abs. 1 PatG zur Benutzung der
Erfindung berechtigt sind, &ndert daran nichts,
weil die Privilegierung des unmittelbaren Be-
nutzers selbst durch diese Regelung nicht auf-
gehoben wird (Mes, Patentgesetz und Ge-

brauchsmustergesetz, § 10 PatG Rdnr. 5;
Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 5. Aufl.,
§ 10 Rdnr. 26).

Entgegen der Ansicht der Ast. I1&Bt sich aus
der im Streitfall fehlenden Eignung der vorbe-
zeichneten MaBnahmen zur wirksamen Verhin-
derung einer Patentverletzung durch den Ab-
nehmer nicht folgern, daB dem als Verletzer in
Anspruch genommenen der weitere Vertrieb der
sowohl im Rahmen der Erfindung als auch pa-
tentfrei verwendbar angegriffenen Gegenstan-
des uneingeschrankt zu untersagen ist. Das
wirde dem Umstand nicht gerecht, daB solche
Gegensténde nur in eingeschranktem, namlich
durch § 10 Absatze 1 und 2 vorgegebenen Um-
fang von den Schutzwirkungen eines Patentes
erfaBt werden und ein generelles Verbot der
gewerblichen Nutzung solcher Gegensténde
auch deren patentfreien gewerblichen Gebrauch
ausschldsse. Ein derart weitreichender Schutz-
umfang I&Bt sich indessen mit dem Rechtsinsti-
tut der mittelbaren Patentverletzung nicht be-
grinden.

Es ist auch nicht méglich, der Ag. den Ver-
trieb der angegriffenen Nachfillflaschen zu
untersagen, wenn sich die im Hilfsantrag ange-
gebenen Anwendungshinweise auf der Flasche
befinden. Zur Unterscheidung zwischen patent-
verletzender und patentfreier Benutzungsweise
sind diese Hinweise ungeeignet. Derjenige, der
das WC-Koérbchen in der dort beschriebenen
Weise mit der angegriffenen gelférmigen Wirk-
stoffzubereitung nachfillt, verwendet die Wirk-
stoffzubereitung nicht notwendigerweise wie in
Anspruch 18 beschrieben und bt auch nicht
zwingend das in Anspruch 19 des Verfligungs-
patentes beschriebene Verfahren aus, denn die
Hinweise treffen in gleicher Weise auf die Be-
fullung nicht patentverletzender Kérbchen der
Versionen Il und IV zu.

2. KENNZEICHENRECHT

§ 5 Abs. 1 MarkenG

1. Nicht als Wort aussprechbare
Buchstabenkombinationen genieBen mit
Wirkung vom 1. Januar 1995 auch ohne
Verkehrsgeltung Schutz als Unternehmens-
kennzeichen, sofern es nicht der konkreten
Buchstabenfolge an Kennzeichnungskraft
mangelt.

2. Ist ein solches Unternehmens-
kennzeichen bereits vor dem 1. Januar 1995
von mehr als einem Unternehmen im
geschéftlichen Verkehr benutzt worden,
ohne daB ein Unternehmen hierfir
Verkehrsgeltung erlangt héatte, haben die mit
Wirkung zum 1. Januar 1995 entstehenden
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Unternehmenskennzeichenrechte gleichen
Zeitrang.

(Urteil vom 14. September 1999, 4 O 432/98 -
GVP)

Sachverhalt: Die KI. wurde am 12. April
1985 unter der Firma "GVP Versicherungs
Vermittlungs Gesellschaft mit beschrénkter
Haftung" und dem Unternehmensgegenstand
"die Vermittlung von Versicherungsverhéltnis-
sen fur die Hauptagenturen der A.-Versicherung
B. und C." im Handelsregister eingetragen. Im
Jahre 1990 anderte die KI. ihre Firma in "GVP
Vermdgensberatungs GmbH", unter der sie
seitdem firmiert. Gleichzeitig wurde der Gegen-
stand ihres Unternehmens geéndert. Unter-
nehmensgegenstand der KI. ist seitdem "die
Beratung im Zusammenhang mit und die Ver-
mittlung des Abschlusses von Vertrdgen Uber
Darlehen, Versicherungen, Bausparvertragen
und sonstigen Vermdgensanlagen und Finan-
zierungen aller Art, sowie Uber Grundstiicke und
Wohnraum”. |hre Dienstleistungen bietet die KI.
bundesweit an.

Die KI. ist eingetragene Inhaberin der nach-
folgend wiedergegebenen deutschen Marke 395
102 27 (vgl. Anlage K 2; nachfolgend: Klage-
marke), die am 7. Marz 1995 beim Deutschen
Patent- und Markenamt angemeldet und am 1.
Februar 1996 fir folgende Dienstleistungen im
Markenregister eingetragen wurde: "Unterneh-
mensberatung, Dienstleistungen auf dem Ge-
biet des Finanzwesens und Versicherungswe-
sens, sowie Dienstleistungen eines Immobilien-
kaufmannes und Immobilienmaklers”.

eV = \\l

I

Die Bekl., die beim Deutschen Patent- und
Markenamt die Léschung der Klagemarke be-
antragt hat, wurde am 31. Marz 1994 als "D.
Unternehmensverwaltungs-GmbH" im Handels-
register eingetragen. 1994 wurde die Firma in
"GVP Gesellschaft fir Vertriebs- und Produkt-
management mbH" geandert; die Anderung der
Firma wurde am 8. Juli 1994 im Handelsregister
eingetragen. Im Juli 1995 wurde die Gesell-
schaft in eine Aktiengesellschaft mit der Firma
"GVP Gesellschaft fir Vertriebs- und Produkt-
management AG" umgewandelt. Die entspre-
chende Eintragung im Handelsregister erfolgte
am 27. Dezember 1996. Unter dieser Firma
befaBt sich die Bekl. mit dem Marketing von

Finanzdienstleistungen, insbesondere der Kon-
zeption, Einfihrung und dauerhaften Betreuung
von Vertriebssystemen und Produkten im Fi-
nanzdienstleistungsbereich (vgl. Anlage K 3).

Die KI. sieht hierin eine Verletzung der Kla-
gemarke.

Aus den Griinden: Die Klage ist unbe-
grindet.

Der KI. stehen die gegen die Bekl. geltend
gemachten Anspriche auf Unterlassung der
Verwendung der Bezeichnung "GVP Gesell-
schaft fur Vertriebs- und Produktmanagement
AG", Einwilligung in die Handelsregisterld-
schung der Buchstabenfolge "GVP", Auskunfts-
erteilung und Feststellung ihrer Schadenser-
satzpflicht nicht zu, weil die Bekl. weder die
Klagemarke noch die Geschéftsbezeichnung
der Kl. durch die Verwendung der beanstande-
ten Firma verletzt. Markenrechtliche Anspriiche
scheiden jedenfalls deshalb aus, weil die Bekl.
sich gegenuber der Klagemarke auf ein alteres
Kennzeichenrecht berufen kann. Kennzeichen-
rechtliche Anspriche stehen der KI. deshalb
nicht zu, weil ihr Unternehmenskennzeichen
keinen besseren Zeitrang als das der Bekl. hat.

. Ein gegen die Verwendung der Firma
"GVP Gesellschaft fir Vertriebs- und Produkt-
management AG" gerichtete Unterlassungsan-
spruch aus § 14 Absatz 5, Absatz 2 Nr. 2, Ab-
satz 1 Markengesetz (MarkenG) steht der KiI.
gegen die Bekl. nicht zu.

Dabei kann dahinstehen, ob die Bekl. durch
die Benutzung der beanstandeten Firma fir ihr
auf das Marketing von Finanzdienstleistungen
gerichtetes Unternehmen die Gefahr von Ver-
wechslungen mit der Klagemarke im Sinne von
§ 14 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG begriindet, was
entgegen der Ansicht der Kl. keineswegs so
eindeutig erscheint. Denn dreistellige Buchsta-
benzeichen, die — wie "GVP" — kein Wort bilden
oder jedenfalls nicht als solches aufgenommen
werden, sind zwar einerseits durchaus einprag-
sam, wie die seit langem verbreitete Verwen-
dung als abgekirzte Unternehmenskennzeichen
belegt. Gerade wegen dieser h&ufigen Verwen-
dung durfte die Kennzeichnungskraft solcher
Marken aber von Hause aus eher gemindert
sein (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14
Rdnr. 207, § 15 Rdnr. 46). Dies gilt um so mehr,
als die Bekl. hier dargetan hat, daB zahlreiche
Unternehmen existieren, deren Firma am An-
fang drei Buchstaben voranstehen, von denen
die ersten beiden Buchstaben "GV" sind (vgl.
Anlage B 1). Nimmt man an, daB die Kenn-
zeichnungskraft der Buchstabenfolge "GVP"
von Hause aus gemindert ist, so stellt sich die
Frage, ob die Bildbestandteile der Klagemarke
hier bei der Beurteilung des maBgeblichen Ge-
samteindrucks des Zeichens tatsachlich auBer
acht gelassen werden kdnnen. Dies erscheint
jedenfalls fur die grafische Ausgestaltung der
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Buchstabenfolge "GVP", der eine gewisse Ei-
genart nicht abzusprechen sein durfte, fraglich.
Letztlich kommt es jedoch hier nicht darauf an,
ob die Zeichendhnlichkeit und damit auch die
Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke
und der beanstandeten Firma bejaht werden
kann, weil ein markenrechtlicher Unterlas-
sungsanspruch und damit auch die riickbezo-
genen Ansprlche auf Einwilligung in die Han-
delsregisterléschung, Auskunftserteilung und
Feststellung der Schadensersatzpflicht jeden-
falls deshalb nicht bestehen, weil der Bekl. ein
gegenuber der Klagemarke é&lteres Kennzei-
chenrecht zusteht.

Streiten sich Benutzer gleicher oder ver-
wechslungsfahiger Zeichen, ist grundsétzlich
der zeitliche Vorrang maBgebend (§6 Mar-
kenG). Diese Prioritat steht hier - was das von
der KI. geltend gemachte Markenrecht anbe-
langt - der Bekl. zu.

Die Bekl. kann seit dem 1. Januar 1995
Kennzeichenschutz fur die den Anfangsbe-
standteil ihrer Firma bildende Kurzbezeichnung
"GVP" in Anspruch nehmen. Kennzeichenrecht-
lich geschitzt nach §§5 und 15 MarkenG ist
nicht nur der volle Name einer natdrlichen oder
juristischen Person oder einer Handelsgesell-
schaft, sondern auch eine Kurzbezeichnung
oder besondere Geschéftsbezeichnung, deren
sich diese im geschaftlichen Verkehr bedient,
sofern diese Kurzbezeichnung Namensfunktion
hat und geeignet ist, die Person oder das von
ihr gefiihrte Unternehmen von anderen zu un-
terscheiden. Diese Voraussetzung erfillt die
Kurzbezeichnung "GVP", ohne daB die Bekl. fur
diese Bezeichnung Verkehrsgeltung erlangt
haben muB.

Zu § 16 UWG, der Vorgangerregelung zu
den §§ 5, 15 MarkenG war es allerdings standi-
ge Rechtsprechung, daB einer nicht als Wort
aussprechbaren Buchstabenfolge keine Na-
mensfunktion zukomme und sie kennzeichen-
rechtlichen Schutz nur dann geniefBe, wenn sie
im Verkehr als besondere Geschéaftsbezeich-
nung des betreffenden Unternehmens Geltung
erlangt habe. Nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes ist ein Firmenschlagwort
oder eine Firmenabkirzung - als Firmenbe-
standteil - nur dann vom Hause aus unterschei-
dungskraftig und damit ohne weiteres schutzfa-
hig im Sinne des § 16 UWG, wenn es urspring-
lich namensméaBige Kennzeichnungskraft hat
(vgl. BGH, GRUR 1979, 470, 471 - RBB/RBT;
BGH, GRUR 1985, 461, 462 = WRP 1985, 338
- Gefa/Gewa). Das hat die Rechtsprechung fiir
aus sich heraus nicht verstéandliche Buchsta-
benfolgen, wenn sie kein aussprechbares Wort
ergeben, mit der Begriindung verneint, derarti-
ge Buchstabenfolgen wirkten regelmaBig nicht
ohne weiteres als Unternehmensname und
bedlrften daher zur Erlangung des Firmen-

schutzes der Verkehrsdurchsetzung (vgl. BGH,
GRUR 1985, 461, 462 - Gefa/Gewa m.w.N.).
Nach dem - von den Parteien erérterten -
Urteil des Bundesgerichtshofes "RBB" vom 26.
Juni 1997 (l. ZR 14/95; GRUR 1998, 165) ge-
bietet der Grundsatz der Einheit des Kennzei-
chenrechts weder nach Ablauf der Umsetzungs-
frist der Markenrechtsrichtlinie noch in Verbin-
dung mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes
am 1. Januar 1995 (dort § 3 Abs. 1) eine Ab-
kehr von den vorerwahnten Grundsatzen. Zwar
ergebe sich, so der Bundesgerichtshof, aus den
vorgenannten Vorschriften der Grundsatz einer
abstrakten markenrechtlichen Unterscheidungs-
kraft von Buchstabenfolgen. Ob bereits hieraus
enthommen werden muisse, daB demgeman
auch nicht als Wort aussprechbaren Buchsta-
benfolgen als Unternehmenskennzeichen von
Hause aus die abstrakte Unterscheidungseig-
nung zuzusprechen sei, kénne in dem zu ent-
scheidenden Fall offenbleiben, weil dort die
Kollisionslage im Jahr 1986, demnach noch vor
der Veroffentlichung der Markenrechtsrichtlinie
eingetreten sei. Zusatzliche Bedenken gegen
die Annahme eines firmenrechtlichen Schutzes
fur das Kennzeichen der dortigen Kl. (RBB) von
Hause aus ergaben sich aus einem anzuerken-
nenden Freihaltebedlrfnis der Allgemeinheit.
Es bestehe eine verbreitete Ubung im wirt-
schaftlichen Verkehr, Abklirzungen, vornehm-
lich Buchstabenkombinationen, zu benutzen,
die meist auf den Anfangsbuchstaben der Fir-
menbestandteile zusammengesetzt seien. Die-
se Ubung beruhe auf dem verbreiteten und
anerkennenswerten Bedirfnis des Verkehrs,
griffige Abklrzungen zu verwenden, und recht-
fertige es, derartige Buchstabenfolgen jeden-
falls weitgehend fur die Allgemeinheit freizuhal-
ten (BGH, GRUR 1979, 470, 471 - RBB/RBT).
Diese Erwagungen stehen im Entschei-
dungsfall einem kennzeichenrechtlichen Schutz
der Kurzbezeichnung "GVP" nicht entgegen.
Eine bereits vor Inkrafttreten des Markengeset-
zes entstandene Kollisionslage besteht hier
namlich nicht, weil die Klagemarke erst nach
dem 1. Januar 1995 angemeldet und eingetra-
gen worden ist. Wie die Kammer bereits wie-
derholt, so z. B. in ihrem Urteil "UPNW" (Ent-
scheidungen 1998, 57, 59 = NJW-RR 1999,
629, 630) entschieden hat, kann jedenfalls in
derartigen Fallkonstellationen solchen Buchsta-
benfolgen nicht langer die Eignung abgespro-
chen werden, von Hause aus als Name oder
Unternehmenskennzeichen zu wirken. Wie die
Kammer in ihrer vorzitierten Entscheidung dar-
gelegt hat, ist der Standpunkt der Rechtspre-
chung in einen uniberbriickbaren Widerspruch
zur Lebenswirklichkeit geraten, denn gerade bei
den Unternehmensbezeichnungen ist die Ver-
wendung von Buchstabenfolgen zur namens-
méaBigen Kennzeichnung allgemein Ublich ge-
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worden. GroBe Unternehmen haben ihre friihe-
re "ausgeschriebene" Firmierung aufgegeben
und bezeichnen sich nur noch in dieser Weise
(z.B. AEG, BASF, RAG, RWE). Unternehmens-
kennzeichen in Form von Buchstabenkombina-
tionen, und zwar auch von solchen, die nicht
aussprechbar sind, sind weitverbreitet. Der Ver-
kehr ist heute an solche Abklrzungen von Ge-
samtfirmierungen gewdhnt (Goldmann/Rau,
GRUR 1999, 216, 221; vgl. auch Altham-
mer/Klaka, Markengesetz, 5. Auflage, § 8 Rdnr.
42). Selbst dann, wenn solche Buchstabenfol-
gen - zufélligerweise - als Wort ausgesprochen
werden koénnten, werden sie typischerweise
gerade nicht so ausgesprochen. Auch in den
Fallen, in denen den angesprochenen Ver-
kehrskreisen eine Unternehmensbezeichnung
aus drei oder vier Buchstaben noch nicht be-
gegnet ist, wird sie doch ohne weiteres als Na-
me des Unternehmens angesehen, weil es ver-
breiteter Ubung entspricht, solche Kirzel zur
Unternehmenskennzeichnung zu verwenden.
Da insbesondere bei drei Buchstaben die Aus-
sprache als Wort eher die Ausnahme als die
Regel ist, ist die Aussprechbarkeit fir die Na-
mensfunktion ohne ausschlaggebende Bedeu-
tung.

Wie die Kammer in ihrer vorzitierten Ent-
scheidung weiter dargelegt hat, ist in solchen
Fallen auch regelmaBig kein konkretes Freihal-
tebeddrfnis erkennbar, daB der Bejahung na-
mens- und kennzeichenmaBiger Unterschei-
dungskraft entgegenstehen konnte. Dies gilt
auch im Streitfall. Die Buchstabenkombination
"GVP" stellt namlich keine erkennbare Abkur-
zung einer beschreibenden Angabe dar. Es ist
schon nicht ersichtlich, daB die Buchstaben-
kombination "GV" vom Verkehr als eindeutiger
Hinweis auf bzw. als Abkurzung fir eine "Ver-
mogensberatungsgesellschaft" oder dergleichen
verstanden wird. Vielmehr belegt der von der
Bekl. als Anlage B 1 Uberreichte "Auszug aus
dem D-Info-Telefonverzeichnis" Uber Gesell-
schaften, die in ihrer Firmierung eine Abkur-
zung mit drei Buchstaben voranstellen und bei
denen die ersten zwei Buchstaben dieser Ab-
klirzung "GV" lauten, dafB3 der Buchstabe "V" flr
jede Dienstleistung oder Branche, die mit "V"
beginnt, stehen kann, so etwa fir Vermittlun-
gen, Verwaltung, Versicherung oder Vertrieb.
Es kann nicht einmal festgestellt werden, daB
der Verkehr in dem Buchstaben "G" einen be-
schreibenden Hinweis auf "Gesellschaft" sieht.
Denn ausweislich der Anlage B 1 steht das "G"
in den aus der Anlage ersichtlichen Firmierun-
gen etwa auch als Abklrzung fir "Grund-",
"Grundbesitz-" und "Grundstick-" sowie fir
"Gebrauchtwagen", "Gebaude" oder "Garagen"
oder einfach als Abklrzung fir einen Familien-
namen. Im Ubrigen ist, was die hier in Rede
stehende Buchstabenfolge "GVP" anbelangt,

auch nicht erkennbar, flir was der Buchstabe
"P" in der Buchstabenfolge steht. Daraus, daB
nach dem Vorbringen der Bekl. im Vermdgens-
beratungsbereich Firmenabkirzungen mit den
Buchstaben "GV ..." besonders haufig sein sol-
len, folgt nicht, das gerade flir die hier in Rede
stehende Buchstabenfolge "GVP" ein konkretes
Freihaltebedirfnis in der Finanz- und Vermé-
gensbranche steht. Denn es bleibt den Mitbe-
werbern unbenommen, sich der Abklrzung
"GV", ggf. mit einem weiteren, anderen Buch-
staben als "P", zu bedienen. Irgendeine Not-
wendigkeit zur Fihrung der Geschéftsbezeich-
nung "GVP" besteht nicht. Abgesehen davon
kann - wie bereits ausgefihrt - auch gar nicht
davon ausgegangen werden, dafB die maBge-
benden Verkehrskreise, namlich diejenigen
Teile des Verkehrs, die mit den hier in Rede
stehenden Dienstleistungen in Berlhrung kom-
men, in dieser Buchstabenkombination einen
beschreibenden Hinweis bzw. eine Abkulrzung
fur "Gesellschaft" und "Vermdgen"/"Vermégens-
beratung" bzw. fir eine "Vermdgensberatungs-
Gesellschaft" sehen. Fir ein Freihaltebediirfnis
sind konkrete Anhaltspunkte erforderlich, die
insbesondere dann fehlen, wenn dem Verkehr
die Bedeutung des Buchstabens bzw. der Buch-
staben fir das konkrete Produkt bzw. die kon-
krete Dienstleistung nicht unmittelbar einleuch-
tet (vgl. Ingerl/Rohnke, Markenrecht, § 3 Rdnr.
24). Ein abstraktes Freihaltebedirfnis kann in
diesem Zusammenhang nicht geniigen, zumal
kein Grund daflir besteht, in dieser Hinsicht an
nicht als Wort aussprechbare kurze Buchsta-
benfolgen strengere Anforderungen zu stellen
als an als Wort aussprechbare.
Buchstabenfolgen sind damit heute, auch
wenn sie nicht aussprechbar sind, grundsétzlich
dem Kennzeichenschutz zuganglich. An der
bisherigen Rechtsprechung kann, nachdem
nunmehr auch die Markenfahigkeit solcher
Buchstabenzeichen anerkannt ist (§ 3 Abs. 1
MarkenG), nicht mehr festgehalten werden (so
auch: Ingerl/Rohnke, a.a.0., § 15 Rdnr. 46;
Goldmann/Rau, GRUR 1999, 216, 220/221;
Fezer, Markenrecht, 2. Auflage, § 15 Rdnr.
122a u. 124; vgl. auch Althammer/Klaka,
a.a.0., § 5 Rdn. 10). Die vorstehend angefiihrte
Rechtsprechung zu § 16 UWG war hingegen
maBgeblich von §4 Abs. 2 Nr. 1 Warenzei-
chengesetz (WZG) geprégt. Danach wurde bei
Buchstaben ein generelles (abstraktes) Freihal-
tebeddrfnis angenommen und diese deshalb als
von vornherein nicht schutzféhig angesehen
(BGH, GRUR 1996, 202, 203 - UHQ). Die Ein-
tragung von ausschlieBlich aus Buchstaben
bestehenden Zeichen wurde nur zugelassen,
wenn sich das Zeichen im Verkehr als betriebli-
ches Herkunftszeichen durchgesetzt hatte (§ 4
Abs. 3 WZG) oder in seinem Gesamteindruck
so phantasievoll gestaltet war, daB der Charak-
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ter der freizuhaltenden Zahlen und Buchstaben
dahinter zuricktrat (vgl. BGH, GRUR 1996,
202, 203 - UHQ m. w. N.). Dem lag die Erwa-
gung zugrunde, im Interesse des Freihaltebe-
dirfnisses der Allgemeinheit eine Monopolisie-
rung der praktisch nur in beschrankter Zahl als
Warenzeichen zur Verfigung stehenden Buch-
staben und Zahlen sowie deren Zusammenstel-
lungen mdglichst zu vermeiden und derartige
Zeichen fir die Allgemeinheit freizuhalten
(BGH, GRUR 1979, 470, 471 - RBB/RBT m. w.
N.). In dem als Ausprédgung eines abstrakten
Freihaltebedurfnisses verstandenen § 4 Abs. 2
Nr. 1 WZG sah der Bundesgerichtshof (a.a.O. -
RBB/RBT) einen wettbewerblichen Grundge-
danken, der es erfordere, Zahlen und nicht als
Worte aussprechbare Buchstabenkombinatio-
nen fur die Mitbewerber freizuhalten. Nach dem
neuen Recht gibt es ein solches generelles
Eintragungsverbot fir Buchstaben jedoch nicht
mehr. Buchstaben sind gemaB § 3 Abs. 1 Mar-
kenG als abstrakt unterscheidungskréftig einge-
stuft und koénnen grundsatzlich als Marke
Schutz erlangen, wobei allerdings durch § 8
Abs. 2 MarkenG, insbesondere Nr. 1 bis 3 Mar-
kenG die Méglichkeit bestehen bleibt, Buchsta-
ben von der Eintragung auszuschlieBen (vgl.
hierzu Ingerl/Rohnke, a.a.0O., § 3 Rdnr. 24, § 8
Rdnr. 50; Goldmann/Rau, GRUR 1999, 216,
217). Ein gegen die Schutzfahigkeit von Buch-
stabenkombinationen sprechender "wettbewerb-
licher Grundgedanke" ist dem Markengesetz
nicht mehr zu entnehmen (Goldmann/Rau,
GRUR 1999, 216, 217). Auch spielt fir § 3 Mar-
kenG keine Rolle mehr, ob die Buchstaben-
kombination aussprechbar ist, oder einen er-
kennbaren Sinngehalt - etwa als Abkirzung -
hat (Ingerl/Rohnke, a.a.0., § 3 Rdnr. 24). Im
Interessen der Einheitlichkeit des Kennzeichen-
rechts ist es sachgerecht und geboten, die
Schutzfahigkeit von Buchstabenkombinationen
als Unternehmenskennzeichen nicht anders zu
beurteilen als die von Buchstabenmarken (vgl.
hierzu auch Fezer, a.a.0., § 15 Rdnr. 3).

Der Kurzbezeichnung "GVP" fiir die Bekl.
kommt damit aus den vorstehenden Griinden
Kennzeichenschutz zu und das Unternehmens-
kennzeichen der Bekl. hat gegenlber der Kla-
gemarke auch den alteren Zeitrang (§ 6 Abs. 3,
Abs. 2 und Abs. 1 MarkenG). Denn es ist un-
streitig, daB die Bekl. ihre Firma bereits seit
dem 8. Juli 1994 fortlaufend benutzt. Die Bekl.
hat ihre Geschéftsbezeichnung damit auch am
und seit dem 1. Januar 1995 benutzt, so daB ab
diesem Zeitpunkt ihr Kennzeichenrecht an der
Bezeichnung "GVP" entstanden ist. Es ist -
worauf die Bekl. mit Recht hinweist - unzweifel-
haft, daB die KI. aus der Klagemarke gegentber
der Bekl. keine Rechte herleiten kénnte, wenn
die Bekl. die Benutzung ihrer Firma erst am 1.
Januar 1995 bzw. jedenfalls vor dem 7. Marz

1995, dem Anmeldetag der Klagemarke, aufge-
nommen hatte. Dann wirde ndmlich der Bekl.
gemaB § 6 Abs. 1 bis 3 MarkenG die bessere
Prioritét zustehen. Nichts anderes kann gelten,
soweit die Benutzung der Geschéftsbezeich-
nung - wie im Streitfall - schon vor dem 1. Ja-
nuar 1995 aufgenommen wurde. Denn sobald
die Schutzfahigkeit von Buchstabenkombinatio-
nen als Kennzeichen angenommen wird, muB
neben einer neu aufgenommenen Benutzung
auch eine fortgefihrte Benutzung zur Entste-
hung einer geschitzten Geschéftsbezeichnung
mit entsprechendem Zeitrang flhren. Anders
als Marken entstehen Unternehmenskennzei-
chen namlich durch tatsachliche Handlungen
und nicht durch einen formalen Akt. Jede Be-
nutzungshandlung im Rahmen einer fortlaufen-
den Verwendung einer Geschéftsbezeichnung
ist aber eine solche tatsachliche Handlung, die
mit der Abkehr von der friheren Rechtspre-
chung ein Kennzeichenrecht entstehen IaBt.

Die Schutzféhigkeit von Firmenabkirzun-
gen beginnt dabei in Féllen wie dem vorliegen-
den mit dem 1. Januar 1995. Eine Vorverlage-
rung des Eintritts der Schutzféhigkeit von Buch-
stabenfolgen als Unternehmenskennzeichen auf
den Zeitpunkt des Ablaufs der Umsetzungsfrist
der Markenrechtsrichtlinie (31. Dezember 1992)
oder gar auf den Zeitpunkt der Veréffentlichung
der Markenrechtsrichtlinie (11. Februar 1989)
kommt nicht in Betracht. Zwar ist der Inhalt von
Richtlinien des Rates der Europaischen Ge-
meinschaften grundséatzlich von den nationalen
Gerichten auch ohne Umsetzung - unmittelbar -
zu berlcksichtigen, wenn und soweit er eindeu-
tig ist und wenn die dem nationalen Gesetzge-
ber in der Richtlinie gesetzte Frist abgelaufen
ist (vgl. BGH, GRUR 1993, 825, 826 - Dos - m.
w. N.). Auch kann der Inhalt einer EG-Richtlinie
auch dann im Rahmen der richtlinienkonformen
Auslegung einer nationalen Vorschrift beriick-
sichtigt werden, wenn die Umsetzungsfrist noch
nicht abgelaufen ist (vgl. BGH, GRUR 1998,
824 - Testpreis-Angebot). Diese Grundsatze
kommen hier jedoch nicht zur Anwendung, weil
die Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezem-
ber 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedsstaaten Uber Marken (89/104
EWG) nicht fir Unternehmenskennzeichen gilt.
Die Markenrechtsrichtlinie beschrankt sich nach
Wortlaut und Zielsetzung auf die Vereinheitli-
chung von des Markenrechts (BGH, GRUR
1994, 652, 653 - Virion; GRUR 1995, 54, 57 -
Nicoline; GRUR 1995, 835, 827 - Torres; Fezer,
a.a.0., § 15 Rdnr. 3).

Dafir, daB der Kennzeichenschutz fir
Buchstabenfolgen (erst) am 1. Januar 1995
beginnt, spricht ferner, daB der Bundesge-
richtshof in seiner Entscheidung "UHQ" vom 9.
November 1995 (GRUR 1996, 202, 204) fest-
gestellt hat, daB der Schutz von Buchstaben als
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Marke im Hinblick auf die entgegenstehende
nationale Vorschrift des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG
frihestens mit dem Zeitrang des 1. Januar 1995
in Betracht kommt. Durch eine Vorverlagerung
des Zeitpunkts der Schutzfahigkeit fur Firmen-
abkirzungen wirde damit der "Gleichlauf" zwi-
schen Marken und Unternehmenskennzeichen-
gestért (Einheitlichkeit des Kennzeichenschut-
zes). SchlieBlich wére jedes andere Datum
vollkommen willkurlich und hatte demgeman
Rechtsunsicherheit und Zufallsergebnisse fur
die betroffenen Unternehmen zur Folge.

Aus den vorgenannten Grinden kann die
Bekl. deshalb seit dem 1. Januar 1995 Kenn-
zeichenschutz fur die Buchstabenfolge "GVP"
beanspruchen, weshalb ihr gegenlber der Kla-
gemarke, die erst am 7. Marz 1995 angemeldet
worden ist, der bessere Zeitrang zusteht.

Die Ubergangsregelung des § 152 Mar-
kenG steht dem im Ubrigen nicht entgegen.
Nimmt man namlich an, daB die Buchstaben-
folge "GVP" erst ab dem 1. Januar 1995 schutz-
féhig geworden ist und damit erst am 1. Januar
1995 ein Unternehmenskennzeichen entstan-
den ist, liegt Uberhaupt kein "Altfall" vor. Zudem
sagt § 152 MarkenG nicht, daB das Markenge-
setz nicht auf Geschéftsbezeichnungen an-
wendbar ist, die vor dem 1. Januar 1995 nach
den bis dahin geltend gemachten Vorschriften
nicht geschitzt waren. Die Vorschrift ordnet die
Anwendbarkeit des Markengesetzes vielmehr
nur "auch" auf die bei seinem Inkrafttreten exi-
stierenden Marken(anmeldungen) und ge-
schitzten Bezeichnungen an. DaB der Gesetz-
geber nach altem Recht nicht schutzfahige,
nach neuem Recht aber schutzfahige geschéft-
lichen Bezeichnungen weiter als nicht schutzfa-
hig betrachten wollte, 148t sich der Ubergangs-
regelung nicht entnehmen. Der Streitfall kann
am ehesten noch mit dem Fall einer vor dem 1.
Januar 1995 angemeldeten, aber erst hiernach
eingetragenen Marke verglichen werden. Eine
solche Marke ist gemaB § 156 MarkenG ein-
tragbar, fir die Bestimmung des Zeitranges im
Sinne des § 6 Abs. 2 MarkenG ist jedoch der 1.
Januar 1995 maBgeblich.

Il. Der geltend gemachte Unterlassungs-
anspruch ergibt sich auch nicht aus § 15 Absatz
4 in Verbindung mit Absatz 2 MarkenG, auf den
sich die KI. — wie im Verhandlungstermin klar-
gestellt — hilfsweise beruft. Zwar kann auch die
Kl. Kennzeichenschutz flir die den Anfangsbe-
standteil ihrer Firma bildende Kurzbezeichnung
"GVP" in Anspruch nehmen, und zwar ebenfalls
seit dem 1. Januar 1995. Wie sich aus den vor-
stehenden Ausflhrungen zur Schutzféhigkeit
von Buchstabenfolgen als Unternehmenskenn-
zeichen ergibt, ist insoweit unerheblich, daB die
Kl. die Buchstabenkombination "GVP" schon
seit 1990 in ihrer Firma flhrt. Eine Vorverlage-
rung des Zeitpunkts des Beginns der Schutzfa-

higkeit derartiger Buchstabenfolgen auf einen
vor dem 1. Januar 1995 liegenden Zeitpunkt
kommt nicht in Betracht. Dies hat zur Folge,
daB den Kennzeichenrechten der KI. und der
Bekl. derselbe Tag als ihr Zeitrang zukommt.
Kommt Marken- und/oder Kennzeichenrechten
derselbe Tag als ihr Zeitrang zu, so sind die
Rechte gemaB § 6 Absatz 4 MarkenG gleich-
rangig und begrinden gegeneinander keine
Anspriiche. Dies bedeutet, daB die Unterneh-
menskennzeichenrechte der Parteien gleich-
rangig nebeneinander bestehen und die KI.
damit aus ihrem Unternehmenskennzeichen
gegenuber der Bekl. keinen Unterlassungsan-
spruch hinsichtlich der Verwendung der Firma
"GVP Gesellschaft fir Vertriebs- und Produkt-
management AG" fur deren auf das Marketing
von Finanzdienstleistungen gerichtetes Unter-
nehmen herleiten kann.

Aus dem Vorstehenden folgt, daB auch die
Antrége der Kl. auf Feststellung der Schadens-
ersatzpflicht der Bekl. und auf ihre Verurteilung
zur Auskunftserteilung und Einwilligung in die
Léschung des Firmenbestandteils "GVP", die
auf den Unterlassungsantrag bezogen sind,
keinen Erfolg haben kénnen, so daB die Klage
insgesamt abzuweisen ist.

§ 5 Abs. 1 MarkenG

1. Der Titel "Baustoffmarkt” einer
Fachzeitschrift fiir den Baustoffhandel
genieBt Titelschutz nach § 5 MarkenG.

2. Die Adressierung einer im Internet
aufrufbaren Datenbank mit Eintrdgen von
Unternehmen der Baustoffbranche als
"baustoffmarkt.de" verletzt die Titelrechte
des Inhaber des Zeitschriftentitels "Bau-
stoffmarkt".

(Urteil vom 14. September 1999, 4 O 413/98 -
Baustoffmarkt)

Sachverhalt: Die KI. ist Verlegerin und He-
rausgeberin der Zeitschrift "Baustoffmarkt”, die
seit 26 Jahren unter diesem Titel erscheint. Es
handelt sich, wie auch aus dem auf das Titel-
blatt aufgedruckten Untertitel hervorgeht, um
eine Fachzeitschrift fir den Baustoff-, Heim-
werker- und Keramikmarkt, die zugleich offiziel-
les Organ des Bundesverbandes Deutscher
Baustoff-Fachhandel e.V. und seiner Landes-
verbéande ist und in einer Auflage von 6000
Stlick erscheint. Die Zeitschrift richtet sich an
Fachleute aus dem Bereich der Bauindustrie
sowie der Baustoffherstellung und dem Bau-
stoffvertrieb. Endabnehmer gehéren nicht zu
ihrem Adressatenkreis. Der redaktionelle Teil
enthalt Unternehmensnachrichten und Berichte
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Uber aktuelle Entwicklungen in der Bauwirt-
schaft und den damit verbundenen Wirtschafts-
bereichen. Daneben werden Werbeanzeigen
von Unternehmen des Bauhandels und der
Bauindustrie verdffentlicht. Wegen weiterer
Einzelheiten des Inhalts der Zeitschrift wird auf
das von der KI. in der mandlichen Verhandlung
Uberreichte Exemplar der Ausgabe vom 16.
Méarz 1998 Bezug genommen.

Nach dem Vorbringen der KI. verfigt die
Zeitschrift in dem von ihr angesprochenen
Adressatenkreis - Fachkréafte in leitender oder
gehobener Stellung im Bauhandel und der Bau-
industrie - UOber einen Bekanntheitsgrad von
nahezu 100%.

Der Bekl. bietet unter der Geschaftsbe-
zeichnung "A. Internet Service" im Internet un-
ter der Domain "X.-Y..de" den Zugriff auf Da-
tenbanken an, die auf der von der KI. als Anla-
gen K 3 und K 4 vorgelegten Startseite des
Bekl. als "Spezialdatenbanken fiir Industrie,
Handel und Dienstleister" bezeichnet werden.
Die Startseite enthélt eine Liste der einzelnen
Datenbanken, deren Namen jeweils als durch
"Anklicken" aktivierbare Verweise (Links) aus-
gestaltet sind, bei deren Ansteuerung weitere
Seiten des Bekl. gedffnet werden, deren Do-
main-Namen jeweils aus einer Branchenbe-
zeichnung und dem Kirzel "de" oder "com"
zusammengesetzt sind. Einer dieser Links hat
die Bezeichnung "Baustoffmarkt.de". Gibt der
Internet-Benutzer unmittelbar die Internetadres-
se "Baustoffmarkt.de" ein, wird die vorbeschrie-
bene Startseite des Bekl. unter der Domain "X.-
Y..de" gedffnet. Die Uber den Link mit der Be-
zeichnung "Baustoffmarkt.de" erreichbare Da-
tenbank enthalt Adresseneintrdge von Unter-
nehmen der Baustoffbranche.

Die KI. sieht in dieser Benutzung der Inter-
net-Domain "Baustoffmarkt.de" eine Verletzung
ihrer Rechte an der Bezeichnung "Baustoff-
markt".

Aus den Griinden: Die Klage ist begrin-
det. Der Bekl. ist der Kl. zur Unterlassung der
Benutzung der Bezeichnung "Baustoffmarkt” als
Internet-Domain, zur Freigabe der Domain
"Baustoffmarkt.de” und zum Schadensersatz
aus §§ 15 Abs. 4, 5 MarkenG, 1004 BGB ver-
pflichtet.

1. Bei dem von der KI. seit 25 Jahren fir
die von ihr herausgegebene Fachzeitschrift
benutzten Titel "Baustoffmarkt” handelt es sich
um eine gemaB § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG als
Werktitel schutzféhige geschéaftliche Bezeich-
nung einer Druckschrift.

Voraussetzung fur den Werktitelschutz
gemanB § 5 Abs. 3 MarkenG ist, daB der Titel
nicht lediglich den Inhalt des Werks bezeichnet,
sondern geeignet ist, das damit benannte Werk
von anderen zu unterscheiden (Ingerl/Rohnke,
MarkenG, § 5, Rdnr. 52). Dies ist hier der Fall.

Der Titel "Baustoffmarkt" verfugt Uber eine zu-
mindest schwache Kennzeichnungskraft. Zwar
ergibt sich aus dem Titel ein Hinweis auf die in
der Zeitschrift behandelte Thematik und den
Leserkreis, an den sie sich wendet. Eine be-
stimmte Angabe des Inhalts der behandelten
Themen I&Bt sich ihm jedoch nicht entnehmen.
Da der Begriff "Baustoffmarkt” ein bestimmtes
Marktsegment des Handels bezeichnet und als
Zeitschriftentitel in einem Ubertragenen Wort-
sinn benutzt wird, ist er in dieser Verwendungs-
weise hinreichend originell, um ihm eine origi-
nare Unterscheidungskraft beizumessen. Hier-
bei ist zu berlcksichtigen, daB sich der Verkehr
bei Zeitschriften, insbesondere bei Fachzeit-
schriften an aus kurzen und prégnanten be-
schreibenden Angaben gebildete Werktitel ge-
wohnt hat und daher dazu neigt, in Titeln mit
Anlehnungen oder Hinweisen auf das Fach- und
Sachgebiet eine unterscheidungskréaftige Be-
zeichnung der Zeitschrift zu sehen (OLG KdIn
GRUR 1997, 663 — Family; OLG Kéln GRUR
1997, 63 — PC-Welt).

2. Der Bekl. benutzt die geschitzte Be-
zeichnung ebenfalls titelmaBig. Ein Zeichen
wird titelmaBig verwendet, wenn ein nicht uner-
heblicher Teil der angesprochenen Verkehrs-
kreise in ihm die Bezeichnung eines Werks zur
Unterscheidung von anderen Werken sieht
(BGH GRUR 1994, 908, 910 - WIR IM
SUDWESTEN). Die Bezeichnung "Baustoff-
markt.de" wird von Internet-Benutzern, die die
Homepage des Bekl. aufgesucht haben, zum
einen als Bezeichnung des Links und der Inter-
netadresse verstanden, Uber die man zu der
von der Bekl. angebotenen Datenbank fiir den
Bereich  "Baustoffmarkt” gelangen kann.
Gleichzeitig dient die Bezeichnung aber auch
zur Kennzeichnung dieser Datenbank selbst.
Ebenso wie die anderen in der Suchwortliste
des Bekl. aufgefuhrten Branchenbezeichnun-
gen, die zugleich als Internet-Domainnamen
verwendet werden, stellt sie eine kurze und
pragnante Angabe der Art der unter der Be-
zeichnung gesammelten Daten dar. Der Begriff
wird nicht rein beschreibend benutzt. Ebenso
wie die Verwendung von "Baustoffmarkt" als
Zeitschriftentitel weist auch seine Verwendung
als Bezeichnung einer im Internet angebotenen
Datenbank, die ein Verzeichnis von Unterneh-
men der Baustoffbranche enthélt, eine gewisse
Originalitat auf, weil der Begriff auch insoweit
nicht in seiner herkdmmlichen Wortbedeutung,
sondern mit einem (bertragenen Sinngehalt
verwendet wird.

Die von dem Bekl. unter der Bezeichnung
"Baustoffmarkt.de” angebotene Datenbank ist
auch ein im Sinne des § 5 Abs. 3 MarkenG
kennzeichnungsfahiges Werk. Die Sammlung
von Daten und ihre Zusammenstellung nach
bestimmten Kriterien ist eine im geschéftlichen
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Verkehr bezeichnungsféhige geistige Leistung.

Der Umstand, daB die Datensammlung des
Bekl. nicht in Form eines Druckwerks, sondern
im Internet angeboten wird, andert nichts an
ihrem Werkcharakter im Sinne des § 5 Abs. 3
MarkenG. Ebenso wie die in Computerpro-
grammen verkdrperten geistigen Leistungen
einer nach §5 Abs. 3 schutzfahigen Kenn-
zeichnung im Rechtsverkehr zuganglich sind
(vgl. BGH WRP 1997, 1184 — PowerPoint), gilt
dies auch flr geistige Produkte, die unter einer
bestimmten Bezeichnung im Internet erschei-
nen. Eine einschréankende Auslegung des § 5
Abs. 3 MarkenG dahingehend, daB nur im Sin-
ne einer Druckschrift verkdrperte geistige Lei-
stungen dem Kennzeichenschutz zugénglich
seien, wirde dem in dieser Vorschrift zum Aus-
druck gekommenen Interesse an einem umfas-
senden Kennzeichenschutz fur bezeichnungs-
féhige geistige Produkte, den bereits die Recht-
sprechung zu dem friheren § 16 UWG, der
seinem Wortlaut ("Druckschriften") nach einen
engeren Schutzbereich aufwies, entwickelt hat
(vgl. z.B. BGH GRUR 1982, 431 — Point), nicht
gerecht werden. Die Bezeichnung, unter der
eine Datenbank im Internet verdffentlicht wird,
ist daher — wenn sie wie im Streitfall Gber ur-
spriingliche Unterscheidungskraft verfigt — als
Werktitel im Sinne des § 5 Abs. 3 MarkenG zu
qualifizieren.

3. Es besteht Verwechslungsgefahr im
Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen dem
Klagetitel und dem angegriffenen Zeichen.

Werktitel, die der Unterscheidung eines
Werks von einem anderen dienen und in der
Regel nicht als Hinweis auf den Verfasser oder
Herausgeber verstanden werden, sind grund-
satzlich nur gegen unmittelbare Verwechs-
lungsgefahr im engeren Sinne geschitzt, es sei
denn, der Werktitel I16st auch unternehmensbe-
zogene Herkunftsvorstellungen aus, was etwa
bei bekannteren periodisch erscheinenden
Druckschriften oder Serientiteln der Fall sein
kann, vgl. BGH GRUR 1980, 247, 248 — Capi-
tal-Service; BGH GRUR 1993, 692, - Gulden-
burg; Ingerl/Rohnke, a.a.0., § 15, Rdnr. 81, 82).
Ob der Klagetitel nach dem Verstandnis der
angesprochenen Verkehrskreise auf die Kl. als
Herausgeberin verweist, kann dahinstehen, da
bereits eine unmittelbare Verwechslungsgefahr
der sich gegenlberstehenden Werktitel zu be-
jahen ist. Die Verwechslungsgefahr beurteilt
sich zum einen nach der Kennzeichnungskraft
der Schutz beanspruchenden Titel und der Ahn-
lichkeit der einander gegenlberstehenden Be-
zeichnungen und zum anderen nach dem den
sachlichen BerlUhrungspunkten zwischen dem
Werk, das der geschitzte Titel bezeichnet, und
den Werken, flr welche das ahnliche Zeichen
von dem Dritten verwendet wird. Insoweit gilt
fur den Titelschutz im Grundsatz nichts anderes

als fur geschéftliche Bezeichnungen unter dem
Gesichtspunkt der Branchennghe (BGH GRUR
1977, 543, 546 — Der 7. Sinn). Dabei besteht
zwischen den genannten Kriterien eine Wech-
selwirkung dergestalt, daB je héher die Kenn-
zeichnungskraft ist und je &hnlicher die ein-
ander gegeniberstehenden Bezeichnungen
sind, desto weniger ausgepragt der sachliche
Zusammenhang zwischen den unterschiedli-
chen Werken oder Werkarten sein muB, um
eine Verwechselungsgefahr zu begriinden, und
umgekehrt (vgl. zur Verwechslungsgefahr bei
Unternehmenskennzeichen BGH, GRUR 1966,
267 (269) - White Horse; GRUR 1975, 606
(609) - IFA; GRUR 1990, 1042 (1044) - Data-
color; GRUR 1991, 863 (864) - Avon; GroB-
komm./Teplitzky, UWG, § 16 UWG, Rn. 362;
fir Werktitel OLG Kéln GRUR 1997, 63, 65).
Allerdings kann selbst bei ldentitat der Bezeich-
nungen die unterschiedliche Werkart eine Ver-
wechslungsgefahr ausschlieBen, wenn der Ver-
kehr wegen vollstdndigen Fehlens sachlicher
Berilihrungspunkte zwischen den Werkarten
keiner Fehlvorstellung Uber ihre Zuordnung
unterliegen kann (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O.,
§ 15, Rdnr. 92).

Bei Anwendung dieser Grundséatze ist im
Streitfall die Verwechslungsgefahr zu bejahen.
Die in beiden Titeln identisch benutzte, jeweils
einzige unterscheidungskraftige Bezeichnung
"Baustoffmarkt” verfigt zwar wegen ihrer An-
lehnung an den Inhalt der Werke lediglich tber
geringe Kennzeichnungskraft. Es bestehen aber
nicht unerhebliche sachliche Beriihrungspunkte
zwischen den bezeichneten Werken, die im
Hinblick auf die Identitat der jeweiligen Zeichen
die Gefahr von Verwechslungen begriinden. Die
von dem Bekl. angebotene Datenbank enthalt
ebenso wie die Zeitschrift der KI. in ihrem An-
zeigen— und teilweise auch in ihrem redaktio-
nellen Teil Informationen betreffend Unterneh-
men der Baustoffbranche. Wenn sich auch die
Zeitschrift der Kl. nicht an Endabnehmer richtet,
ist der Adressatenkreis zumindest teilweise
identisch, da auch die von der Zeitschrift der K.
angesprochenen Fachkrafte aus dem Bereich
der Bauwirtschaft von dem Informationsangebot
des Bekl. angesprochen werden. Der Umstand,
daB die Werke in verschiedenen Medien er-
scheinen, vermag die Verwechslungsgefahr
nicht auszuschlieBen. Denn die Verkehrskreise,
die das Internet benutzen, sind daran gewdéhnt,
daB Zeitungen und Zeitschriften im Internet
unter Verwendung ihres Titels prasentiert wer-
den und dort auch unter dem Titel der Zeitung
oder Zeitschrift Artikel und Werbeanzeigen
veroffentlicht werden. Es besteht daher die
Gefahr, daB die von dem Bekl. unter der Be-
zeichnung "Baustoffmarkt.de” verdffentlichte
Datenbank der Zeitschrift der KI. zugeordnet
wird.
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4. Die KI. kann von dem Bekl. in entspre-
chender Anwendung des § 1004 Abs. 1 BGB
die Freigabe des Domain-Namens "Baustoff-
markt" gegenliber dem DENIC verlangen. Denn
die Registrierung der Domain stellt einen fort-
dauernden Stérungszustand dar, der das abso-
lute Recht der Kl. an ihrem Werktitel, das ihr
nach § 15 Abs. 1 MarkenG zusteht, beeintrach-
tigt.

5. Ferner ist der Bekl. nach 3 15 Abs. 5
MarkenG zum Schadensersatz verpflichtet, da
er bei Beachtung der im Verkehr erforderlichen
Sorgfalt die Verletzung des Kennzeichenrechts
der Kl. hétte erkennen kdénnen, § 276 BGB. Da
es Uberdies hinreichend wahrscheinlich ist, da
der Kl. durch die rechtsverletzenden Handlun-
gen des Bekl. ein Schaden entstanden ist, den
sie jedoch noch nicht beziffern kann, weil sie
den Umfang der rechtsverletzenden Benut-
zungshandlungen ohne ihr Verschulden nicht im
einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse der
Kl. an einer Feststellung der Schadensersatz-
verpflichtung anzuerkennen.

§ 24 Abs. 1 MarkenG

1. Eine Erschépfung der inldndischen
Markenrechte tritt nicht ein, wenn eine fiir
den Export in einen Drittstaat bestimmte
Ware vom Markeninhaber in einem
Mitgliedsstaat der Europaischen Union oder
einem Vertragsstaat des Abkommens (iber
den Europaischen Wirtschaftsraums einem
Vertriebshandler zum vertraglich verein-
barten Zweck des Exports in den Drittstaat
ausgeliefert wird.

2. Zur Bemessung des heraus-
zugebenden Verletzergewinns bei der
Verletzung bekannter Waschmittelmarken.

(Urteil vom 2. Dezember 1999, 4 O 137/99 -
RuBlandexport)

Sachverhalt: Die KI. ist ein bekanntes
Chemieunternehmen, in dessen Konzern unter
anderem Wasch- und Reinigungsmittel herge-
stellt und in den Verkehr gebracht werden.

Sie ist eingetragene Inhaberin der deut-

schen Marken "Persil", "Persil Megaperls",
"Persil Megaperls Color", "dato", "fewa", "Sap-
til", "Henko", "Perwoll", "Sil", "Der General",

"Der General Supra", "Dor", "Pril" und "Somat"
(vgl. Anlagenkonvolut K 1; nachfolgend: Kla-
gemarken), unter denen die Wasch- bzw. Rei-
nigungsmittel in den Verkehr gebracht werden.

Ihre entsprechend gekennzeichneten Pro-
dukte vertreibt die Kl. selbst sowie Uber Zwi-
schenhéndler auch in die Nachfolgestaaten der
friiheren Sowjetunion.

Zu diesem Zweck schloB sie am 15. Mai
1995 mit der A. GmbH aus Mdnchengladbach
einen "Exklusiv-Vertriebvertrag”. Darin wird der
A. GmbH das Recht eingeraumt, die im einzel-
nen dort aufgefihrten Vertragsprodukte aus-
schlieBlich in den Nachfolgestaaten der ehema-
ligen Sowijetunion zu vertreiben (Ziffer 1.1). Zur
Abwicklung ist vorgesehen, daB A. GmbH die
Vertragsprodukte von der Antragstellerin kauft
und in eigenem Namen und auf eigene Rech-
nung im Vertragsgebiet verkauft (Ziffer 4.1).
Zudem ist in dem Vertrag festgelegt, daB der
Vertrieb ausschlieBlich in der von der KI. vor-
gegebenen Aufmachung und unter den von der
KI. verwendeten Warenzeichen erfolgt, wobei
diese Warenzeichen ausschlieBlich fur den
Vertrieb der Vertragsprodukte im Vertragsgebiet
verwendet werden dirfen (Ziffer 6.2). Ein Ver-
trieb der Waren auBerhalb des Vertragsgebie-
tes ist untersagt (Ziffer 1.4).

Mit Telefax vom 15. November 1996 rich-
tete die B. Handelsgesellschaft mbH aus C.
eine Anfrage an die A. GmbH betreffend "Hen-
kel Produkte fir den Export nach RuBland".
Daraufhin erfolgte eine entsprechende Bestel-
lung der A. GmbH durch Telefax vom 19. No-
vember 1996 bei der KIl.. Die gelieferte Menge
ergibt sich aus der von der KI. als Anlage K 3
Uberreichten Aufstellung, auf die Bezug ge-
nommen wird. Insgesamt handelte es sich um
1.008 Paletten verschiedener Wasch- und/oder
Reinigungsmittel mit einem Verkaufswert von
mehr als 1,2 Millionen DM (Abgabepreis der
KL).

Die aus 21 Containern bestehende Liefe-
rung wurde am 31. Januar 1997 in Rotterdam
an Bord eines Motorschiffes verladen und am 5.
Februar 1997 im Bestimmungshafen Riga ge-
I6scht. GemaB der "Bill of Lading" sollte die
Lieferung an ein russisches Unternehmen aus
Moskau erfolgen. Wenige Tage spater wurde
die Ware von Riga aus auf dem Seeweg nach
Rotterdam zuriickgebracht (vgl. Anlage K 4,
Seite 3).

Nachdem die KIl. darauf aufmerksam wur-
de, daB die fir den russischen Markt bestimmte
Ware nach Deutschland reimportiert werden
sollte, erwirkte sie zunachst am
17. Februar 1997 im Verfahren 4 0 62/97 eine
einstweilige Verfligung der Kammer gegen die
B. Handelsgesellschaft mbH, mit der dieser
untersagt wurde, Wasch- und/oder Reini-
gungsmittel unter den Klagemarken zu vertrei-
ben, und mit welcher dieser ferner aufgegeben
wurde, Auskunft Uber den Vertriebsweg der
Waren zu erteilen. Auf den hiergegen eingeleg-
ten Widerspruch der B. Handelsgesellschaft
mbH wurde die einstweilige Verfigung durch
Urteil der Kammer vom 15. Mai 1997 (vgl. An-
lage K 4) bestétigt. Dieses Urteil ist rechtskraf-
tig; die B. Handelsgesellschaft mbH gab eine
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AbschluBerklarung ab.

Die betreffende Ware gelangte gleichwohl
von Rotterdam Uber Bremerhaven auf den
deutschen Markt. Im Zuge weiterer Ermittlun-
gen machte die KI. die Ware in einem Lager in
D. ausfindig und fand heraus, daB an der Einla-
gerung und am Transport der Ware die in E.
ansassige F. GmbH beteiligt war. Auch diese
wurde daraufhin von der KI. im Wege der
einstweiligen Verfigung in Anspruch genom-
men. Auf Antrag der KI. untersagte die Kammer
der F. GmbH durch BeschluBverfigung vom
16. April 1997 ebenfalls, Wasch- und/oder Rei-
nigungsmittel unter den Klagemarken zu ver-
treiben, und gab der F. GmbH auBerdem auf,
die in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen
Waren an den zustandigen Gerichtsvollzieher
zur Verwahrung herauszugeben und Uber den
Vertriebsweg der Waren Auskunft zu erteilen.
Auf den Widerspruch der F. GmbH wurde diese
einstweilige Verfliigung von der Kammer durch
Urteil vom 3. Juni 1997 (Entscheidungen 1997,
62 - Waschmittellager) bestétigt. Die gegen
dieses Urteil eingelegte Berufung wies das
Oberlandesgericht Diusseldorf durch Urteil vom
3. Méarz 1998 mit der MaBgabe zurlick, daB es
in den Tenor der BeschluBverfligung statt der
Worte "in den Verkehr zu bringen oder zu die-
sem Zweck zu besitzen" die Worte "zum Zweck
des Inverkehrbringens zu besitzen, insbesonde-
re einzulagern” aufnahm.

In Erflllung des der KI. zugesprochenen
Auskunftsanspruches wurde die hiesige Beklag-
te als weiteres Glied in der Kette der Vertriebs-
handlungen genannt. Die Beklagte wurde dar-
aufhin von der KI. durch anwaltliches Schreiben
vom 30. Januar 1998 (vgl. Anlage K 7) abge-
mahnt und unter Fristsetzung bis zum 4. Febru-
ar 1998 zur Abgabe einer strafbewehrten Unter-
lassungserklarung sowie einer Schadensersatz-
und Auskunftsverpflichtungserklarung aufgefor-
dert. Mit Schreiben vom 4. Februar 1998 (Anla-
ge K 8) erkannte die Beklagte daraufhin ihre
Unterlassungsverpflichtung an und erteilte der
Kl. auch Auskunft. Schadensersatzanspriiche
der Kl. wies sie in dem Schreiben jedoch mit
der Begrindung zuriick, daB sie weder vorsatz-
lich noch fahrlassig gehandelt habe. Ein noch-
maliges Nachfassen der Kl. blieb ohne Erfolg
(vgl. Anlage K 9).

GemaB ihren gegenlber der KI. zum
Zwecke der Auskunftserteilung gemachten An-
gaben kaufte die Beklagte die in Rede stehen-
den Waren bei der in der Schweiz anséssigen
G. Trading and Investment AG. Ausweislich der
Rechnung der G. Trading and Investment AG
vom 7. Médrz 1997 (vgl. Anlage K 8) betrug der
Kaufpreis 1.503.680,83 DM. In der Rechnung
wird u.a. bestatigt, daB die gelieferten Waren
frei von Rechten Dritter seien. Nach den weite-
ren von der Beklagten zum Zwecke der Aus-

kunftserteilung gemachten Angaben wurde die
Ware von ihr flr insgesamt 1.885.489,04 DM
an die Firma H. verkauft. In ihrem an die KiI.
gerichteten Schreiben vom 4. Februar 1998
(Anlage K 8) teilte die Beklagte der Kl. insoweit
mit, daB der Firma H. hierbei ein Werbekosten-
zuschufB in Héhe von 138.000,00 DM inklusive
Mehrwertsteuer durch Verrechnung geleistet
worden sei.

Mit ihrer vorliegenden Klage nimmt die K.
die Beklagte nunmehr wegen Verletzung der
Klagemarken auf Schadensersatz in Héhe von
381.808,21 DM in Anspruch.

Aus den Griinden: Die Klage ist im zuer-
kannten Umfang begrlindet. Im Ubrigen hat sie
keinen Erfolg.

Der KI. steht gegen die Beklagte ein Scha-
densersatzanspruch in Hbéhe von
246.771,40 DM geméanB § 14 Abs. 6, Abs. 2 Ziff.
1 Markengesetz (MarkenG) zu, weil die Beklag-
te die Markenrechte der Kl. schuldhaft verletzt
hat.

I. Die Beklagte hat durch die Lieferung
der mit den Klagemarken gekennzeichneten
Reinigungs- und/oder Waschmittel an die Firma
H. diese in Deutschland ohne Zustimmung der
KI. und ohne Vorliegen des Tatbestandes der
Erschépfung (§ 24 MarkenG) in den Verkehr
gebracht. Hierdurch hat sie § 14 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG zuwider gehandelt und die Marken-
rechte der KI. verletzt.

1. Entgegen der Auffassung der Beklagten
ist eine Erschdpfung der Markenrechte der KiI.
nicht eingetreten. § 24 MarkenG stellt unter
Aufgabe der internationalen Erschopfung (vgl.
BGH, GRUR 1996, 271 - gefarbte Jeans; OLG
Minchen, GRUR 1996, 137 - GP ALL TERRA;
Kammer, GRUR 1996, 66, 67 f - Adidas-Import;
Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 24 Rdnr. 7 a, 15;
Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 24 Rdnr. 8) den
Grundsatz der EU-weiten und EWR-weiten
europarechtlichen Erschépfung der Kennzei-
chenrechte auf. Nach dieser Vorschrift hat der
Inhaber einer Marke oder einer geschéftlichen
Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten die
Benutzung der Marke oder der geschéftlichen
Bezeichnung fiir solche Waren zu untersagen,
die unter dieser Marke oder dieser geschaftli-
chen Bezeichnung von dem Kennzeicheninha-
ber selbst oder mit Zustimmung des Kennzei-
cheninhabers in den Verkehr gebracht worden
sind. Territorium des Inverkehrbringens sind die
Bundesrepublik Deutschland, die Ubrigen Mit-
gliedsstaaten der Europdischen Union und die
anderen Vertragsstaaten des Abkommens Uber
den Europdischen Wirtschaftsraum.

GemaB § 24 Abs. 1 MarkenG tritt die Er-
schdpfungswirkung mit dem "Inverkehrbringen”
in diesem Territorium ein. Bei der Auslegung
des Tatbestandsmerkmals des Inverkehrbrin-
gens ist zwischen einen Inverkehrbringen im
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Sinne des Erschdpfungsrechts nach § 24 Mar-
kenG und einem Inverkehrbringen im Sinne des
Kollisionsrechts nach § 14 Abs. 3 Nr. 2 Mar-
kenG zu unterscheiden (vgl. Fezer, a.a.0., § 24
Rdnr. 7d; a. A. allerdings Ingerl/Rohnke, a.a.O.,
§ 24 Rdnr. 7). Denn im Verletzungsrechtsstreit
stellt das Inverkehrbringen eine markenrechts-
verletzende Benutzungshandlung dar, deren
Auslegung sich am Schutz des Markenrechts
vor der Rechtsverletzung eines Dritten auszu-
richten hat. Im Erschépfungsrecht stellt das
Inverkehrbringen hingegen eine markenrecht-
serschdpfende Nutzungshandlung des Marken-
inhabers selbst dar, deren Auslegung sich am
Zweck des Schrankenrechts auszurichten hat
(vgl. Fezer, a.a.0., § 24 Rdnr. 7d). Der Begriff
des Inverkehrbringens ist nach dem richtlinien-
konformen Normzweck des § 24 Abs. 1 Mar-
kenG zu bestimmen, der dem Schutz der Wa-
renverkehrsfreiheit der Originalware innerhalb
des Territoriums der europarechtlichen Er-
schoépfung dient. Ein die Erschdpfungswirkung
wirkendes Inverkehrbringen im Sinne des Er-
schopfungstatbestandes liegt nur dann vor,
wenn die Originalware zum Zwecke des Absat-
zes in den freien Wettbewerb auf den Markt
gelangt ist (vgl. auch Fezer, a.a.0., § 24 Rdnr.
7d). Ob ein Inverkehrbringen innerhalb des
Territoriums des europarechtlichen Erschépfung
vorliegt, ist auf Grund einer wirtschaftlichen,
marktbezogenen Betrachtungsweise unter Ab-
wagung der Interessen am Schutz der Waren-
verkehrsfreiheit innerhalb des europaischen
Binnenmarktes und am Schutz einer effizienten
Produktvermarktung aufgrund des Marken-
rechts als einem AusschlieBlichkeitsrecht zu
beurteilen (vgl. auch Fezer, a.a.O., § 24 Rdnr.
7d).

Hiervon ausgehend tritt die Erschépfungs-
wirkung dann noch nicht ein, wenn - wie im
Streitfall - innerhalb eines funktionsféhigen
Vertragsbindungssystems eine fir den Export in
einen Drittstaat bestimmte Ware vom Marken-
inhaber in einem Land innerhalb eines Territori-
ums in der Europaischen Union oder des Euro-
paischen Wirtschaftsraums einem Vertriebs-
handler zum Zwecke des Exports in einen Dritt-
staat ausgeliefert wird (vgl. Fezer, a.a.0., § 24
Rdnr. 7d). Denn in diesem Fall soll die Ware
von vornherein nicht auf den Markt des in § 24
Abs. 1 MarkenG bezeichneten Territoriums
gebracht und dort Gegenstand des allgemeinen
Geschaftsverkehrs werden, sondern in einen
Drittstaat geliefert und allein dort in den Verkehr
gelangen, wobei diesbezlgliche vertragliche
Vereinbarungen zwischen den Beteiligten be-
stehen. Die Ware gelangt in diesem Fall nicht
zum Zwecke des Absatzes in den freien Wett-
bewerb auf den Markt des in § 24 Abs. 1 Mar-
kenG bezeichneten Territoriums. Deshalb ist im
Entscheidungsfall eine Erschépfung der Mar-

kenrechte der KI. nicht dadurch eingetreten,
dafB diese die in Rede stehenden Wasch- und
Reinigungsmittel im Rahmen des "Exklusiv-
Vertriebsvertrages" gemaB Anlage K 2 an ihre
Vertriebshandlerin, die A. GmbH aus Mdnchen-
gladbach, zum Zwecke des Exports nach RuB-
land geliefert hat. Aber auch durch den Verkauf
der Ware von der A. GmbH an die B. Handels-
gesellschaft mbH ist eine Erschépfung der Mar-
kenrechte der KI. nicht eingetreten. Denn das
zwischen der A. GmbH und der B. Handelsge-
sellschaft mbH getdtigte Geschaft hat gemaB
ausdrtcklicher Absprache den Export der Ware
nach RuBland betroffen und allein insoweit lag
eine Zustimmung der Kl. vor. DemgemaRB sind
die Wasch- und/oder Reinigungsmittel allein
zum Zwecke des Exports nach RuBland von der
A. GmbH an die B. Handelsgesellschaft mbH
verauBert worden. Die Ware sollte gemaR aus-
drtcklicher Absprache nicht in Deutschland
oder einem anderen Mitgliedsstaat der Européi-
schen Union oder einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens Uber den Europaischen Wirt-
schaftsraum, sondern in einem Drittstaat, nam-
lich in RuBland bzw. den GUS-Staaten, auf den
Markt gelangen und dort Gegenstand des all-
gemeinen Geschéaftsverkehrs werden. Da die B.
Handelsgesellschaft mbH ausdricklich als Ex-
porteurin aufgetreten und die Waren tatsachlich
auch in einen Drittstaat verbracht worden sind,
namlich nach Riga/Lettland verschifft worden
sind, kann dieser Fall nicht anders beurteilt
werden, als wenn die A. GmbH die streitgegen-
standlichen Waren selbst als Vertriebshéandlerin
der KI. dorthin exportiert hatte.

Soweit die Beklagte darauf hinweist, daf
die Ware in Deutschland auch an einen Fracht-
fuhrer Ubergeben worden sei, vermag auch dies
im Streitfall den Eintritt der Erschdpfungswir-
kung nach § 24 Abs. 1 MarkenG nicht zu be-
griinden. Denn dadurch, daB die Ware einem
FrachtfUhrer zum Zwecke des Exports in einen
Drittstatt Gbergeben wird, gelangt die Ware
noch nicht zum Zwecke des Absatzes in den
freien Wettbewerb auf den Markt des in § 24
Abs. 1 MarkenG bezeichneten Territoriums (vgl.
allerdings OLG Stuttgart, NJW-RR 1998, 482;
Ingerl/Rohnke, a.a.0., § 24 Rdnr. 7). Hierdurch
kann eine Erschépfung der Markenrechte jeden-
falls dann nicht eintreten, wenn die Ware - wie
hier - ausdricklich zum Export in einen Dritt-
staat bestimmt ist und vom Exporteur bzw.
dessen Frachtfihrer auch auftragsgemaB das
Territorium der Europdischen Union und des
Abkommens Uber den Europaischen Wirt-
schaftsraum verlaBt. Dies ist hier der Fall ge-
wesen, weil die Waren zunachst nach Riga
verbracht worden sind. Auch ist im Streitfall
eine Verwendungsbestimmung getroffen wor-
den. Hierdurch unterscheidet sich der Entschei-
dungsfall auch von dem dem Urteil des Ober-
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landesgerichts Stuttgart vom 15. August 1997
(NJW-RR 1998, 482) =zugrunde liegenden
Sachverhalt, da dort vertragliche Verwendungs-
oder Reimportregeln nicht getroffen wurden
(vgl. NJW-RR 1998, 482, 483 rechte Spalte,
Ziff. 3 e).

2. Als Folge der von ihr begangenen Mar-
kenverletzungen ist die Beklagte der KI. gemaB
§ 14 Abs. 6 MarkenG zum Ersatz des der KiI.
durch die Verletzungshandlungen entstandenen
Schadens verpflichtet. Denn die Beklagte hat
auch schuldhaft, namlich zumindest fahrléssig,
gehandelt. Bei Beachtung der im Geschéftsver-
kehr gebotenen Sorgfalt hatte sie die Marken-
verletzungen erkennen kdénnen. Dies folgt aus
folgenden Umstanden: Zum einen hat die Be-
klagte die Markenware weder von einem in
Deutschland oder einem anderen Mitgliedsstaat
der Européischen Union, noch von einem in
einem Vertragsstaat des Abkommens Uber den
Europédischen Wirtschaftsraum, sondern von
einem in einem Drittstaat anséssigen Unter-
nehmen, namlich von der schweizerischen G.
Trading and Investment AG erworben. Zwar
mag dieser Umstand allein den Vorwurf eines
schuldhaften Verhaltens nicht begriinden, weil
sich die Ware offenbar bereits im Inland befun-
den hat. Zu dem Umstand des Erwerbs der
Ware von einem in einem Drittstaat ansassigen
Unternehmen kommt jedoch hinzu, daB die von
der Beklagten fur die Markenwaren gezahlten
Preise unstreitig erheblich unter den Ublichen
Preisen der KIl. gelegen haben, was ein deutli-
cher Anhaltspunkt daftr gewesen ist, daB die
Ware nicht fir den deutschen Markt bestimmt
gewesen ist. AuBerdem sind die Waren, wie
zwischen den Parteien ebenfalls unstreitig ist,
nicht mit dem "Griinen Punkt" versehen gewe-
sen, was in dieselbe Richtung gedeutet hat.

Zusammen hétten diese Umsténde fir die
Beklagte AnlaB dazu geben miissen, sich Ge-
danken Uber die Berechtigung zum Vertrieb der
Waren Gedanken zu machen und sich hierlber
durch geeignete MaBnahmen - insbesondere
durch eine ihr mégliche und zumutbare Ruck-
frage bei der KI. selbst - zu vergewissern. Dies
hat die sie unterlassen.

Auf die der KI. vorprozessual Uberreichte
"Herstellererklarung" (vgl. Anlage K 9) kann
sich die Beklagte nicht mit Erfolg zu ihrer Entla-
stung berufen. Insoweit kann dahinstehen, ob
sich diese Erklarung Uberhaupt auf die in Rede
stehende Ware bezogen hat. Hierauf kommt es
letztlich nicht an. Denn zum einen geht aus
dieser Erklarung nur hervor, daB die Ware
"qualitativ" dem fur den deutschen Markt be-
stimmten Standard entspricht. Die Herstellerer-
klarung enthalt aber keine Aussage dariber,
daB die Ware auf dem deutschen Markt ange-
boten und vertrieben werden darf. Zum anderen
deutet die Herstellererklarung als solche bereits

darauf hin, daB es sich um fir das Ausland
bestimmte Exportware handelt, weil bei reinen
Inlandsgeschaften eine solche Erkldrung un-
streitig Ublicherweise von der KI. nicht abgege-
ben wird.

Die Beklagte kann sich zu ihrer Entlastung
auch nicht auf die von der G. Trading and In-
vestment AG in der Rechnung vom 7. Mérz
1997 (vgl. Anlage K 8) abgegebenen Erkl&run-
gen bzw. Bestatigungen berufen. Die hieraus
ersichtlichen Bestétigungen zu 2. bis 4. verhal-
ten sich lediglich Uber den Produktionszeitraum,
die Kennzeichnung und den Produktionsstan-
dard. Aus der weiteren Angabe, die Ware sei
frei von Rechten Dritter (Ziff. 1), durfte die Be-
klagte allein nicht schlieBen, daB die Marken-
rechte der Kl. an den in Rede stehenden Waren
tatsachlich erschopft seien. Sofern die Beklagte
dies Uberhaupt aus der zitierten Angabe gefol-
gert hat, was die Beklagte schon nicht behaup-
tet, durfte sie sich mit dieser formularmaBigen,
allgemeinen Erklarung nicht begnigen. Zwar
mag diese Angabe so auszulegen sein, daB mit
ihr von der Verkduferin auch zugesichert wor-
den ist, daB markenrechtliche Anspriiche des
Markeninhabers nicht bestiinden. Ausdricklich
ist dies aber nicht gesagt worden, und es ist
auch nicht auf die Erschépfungsproblematik
eingegangen worden. Unter den gegebenen
Umsténden durfte sich die Beklagte mit einer
derart pauschalen Angabe nicht zufrieden ge-
ben. Es bestand trotz dieser Erklarung hinrei-
chender AnlaB fir die Beklagte, sich darlber zu
erkundigen und zu vergewissern, ob die offen-
sichtlich nicht fur den deutschen Markt be-
stimmten Waren tatséchlich in Deutschland in
den Verkehr gebracht werden durften. Im Rah-
men dieser Erkundigungs- bzw. Nachfor-
schungspflicht hatte die Beklagte wenigstens
ihre Lieferantin entsprechend befragen muissen,
wobei sie sich hierbei mit allgemeinen Erkla-
rungen nicht hétte zufriedengeben dirfen. Ge-
gebenenfalls hatte sie hiernach sodann bei der
KI. selbst nachfragen missen. Dies hat die Be-
klagte indes nicht getan. Sie hat weder ihre
Lieferantin befragt, noch hat sie sich bei der KI.
erkundigt.

Hat die Beklagte die Markenrechte der KI.
demnach schuldhaft verletzt, ist sie verpflichtet,
der Kl. den Schaden zu ersetzen, der dieser
durch die Verletzungshandlungen entstanden
ist.

3. Als Schadensersatz kann die KI. Her-
ausgabe des sog. Verletzergewinns verlangen.
Wie bei allen gewerblichen Schutzrechten und
im Urheberrecht ist auch fiir das Kennzeichen-
recht anerkannt, daB3 der Verletzte nicht auf die
Geltendmachung des tatsachlich erlittenen kon-
kreten Vermdgensnachteils einschlieBlich ent-
gangenen Gewinns gemaB §§ 249, 252 BGB
beschrénkt ist, sondern wahlweise auch Scha-
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densersatz nach der Lizenzanalogie (vgl. fir
Warenzeichen: BGH, GRUR 1966, 375 - MeB-
mer Tee |l; fir Namens- und Firmenrechte:
BGH, GRUR 1973, 375, 377 - Miss Petite) oder
Herausgabe des Verletzergewinns (vgl. BGH,
GRUR 1961, 354 - Vitasulfal; ferner In-
gerl/Rohnke, Markengesetz, Vor §§ 14-19 Rdnr.
63, 65; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 Rdnr.
519 u. 523) verlangen kann. Der Anspruch auf
Herausgabe des Verletzergewinns ist gewohn-
heitsrechtlich anerkannt. Zwischen den genann-
ten Methoden der Schadensberechnung kann
der Verletzte wahlen. Im Streitfall hat sich die
KI. fur die Herausgabe des Verletzergewinns
entschieden.

Der Anspruch auf Herausgabe des Verlet-
zergewinns hat zwar den Vorteil, daB er unab-
hangig davon besteht, ob der Verletzte seiner-
seits den Gewinn héatte machen kénnen. Der
durch die Verwendung einer fremden Kenn-
zeichnung Verletzte ist jedoch ebenso wie der
Inhaber eines anderen gewerblichen Schutz-
rechts (vgl. zur Patentverletzung BGH, GRUR
509, 512 - Dia-Rahmchen Il; Heermann, GRUR
1999, 625, 627) nur berechtigt, denjenigen Ge-
winn zu fordern, den der Verletzer durch die
Benutzung des fremden Rechts, hier also der
fremden Marke, erzielt hat (vgl. BGH, GRUR
1961, 354, 355/366 - Vitasulfal; Ingerl/Rohnke,
a.a.0., Vor §§ 14-19 Rdnr. 65; Fezer, a.a.O.,
§ 14 Rdnr. 523). Es kann also nur der Gewinn
verlangt werden, den der Verletzer gerade auf-
grund der widerrechtlichen Kennzeichnung er-
langt. Allerdings ist insoweit Raum fir eine
Schadensschéatzung nach § 287 ZPO, wobei der
Bundesgerichtshof den Instanzgerichten bei der
Schatzung des herauszugebenden Anteils des
Verletzergewinns ausdriicklich einen "groBen
Spielraum” zubilligt, an Art und Umfang der
vom Verletzten beizubringenden Schéatzungs-
grundlagen nur "geringe Anforderungen” stellt
und gerade wegen der groBen Beweisschwie-
rigkeiten des Verletzten die Verpflichtung zur
Ermittlung jedenfalls eines Mindestschadens in
Form einer gewissen Quote des Verletzerge-
winns betont, die nicht genau der Wirklichkeit
entsprechen mufB und nur dann verneint werden
darf, wenn "ausnahmsweise fir dessen Schét-
zung jeglicher Anhaltspunkt fehit" (BGH, GRUR
1993, 55, 59 - Tchibo/Rolex zum ergénzenden
wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz; vgl.
ferner Ingerl/Rohnke, a.a.0., Vor §§ 14-19
Rdnr. 65).

4. Hiervon ausgehend ist die Beklagte zur
Herausgabe eines von ihr erzielten Verletzer-
gewinns in H6he von 246.771,40 DM verpflich-
tet, den sie durch die Benutzung der Klagemar-
ken erzielt hat.

a) Ausgangspunkt fir die Berechnung des
Verletzergewinns sind die Angaben, die die
Beklagte vorprozessual gegenuber der Kl. ge-

macht hat. Danach hat sie die in Rede stehen-
den Waren zu einem Gesamtpreis von
1.503.680,83 DM von der G. Trading and In-
vestment AG gekauft und zu einem Gesamt-
preis von 1.885.489,04 DM wieder an die Firma
H. verkauft.

Der von der Beklagten erzielte Verkaufs-
preis von 1.885.489,04 DM ist um einen von
der Beklagten nach ihren Angaben an die Firma
H. gezahlten "WerbekostenzuschuB" in Hohe
von 120.000,-- DM zu kiirzen. Nach dem unwi-
derlegten Vorbringen der Beklagten ist der von
ihr angegebene "WerbekostenzuschuB" an die
Firma H. gezahlt worden und hat auch das hier
streitgegenstandliche Geschéft betroffen. Daf
dies nicht zutrifft, kann nicht festgestellt werden.
Ein derartiger "WerbekostenzuschuB" kann
durchaus vereinbart und mit dem Kaufpreis
verrechnet worden sein. Denn die Vereinbarung
von solchen Sonderkonditionen ist unbestritten
nicht unlblich. Fir die von der Beklagten be-
hauptete Vereinbarung spricht auch die von ihr
der K. bereits vorprozessual Uberreichte "WKZ-
Rechnung" der Firma H. vom 2. April 1997,
wenn sich aus dieser auch nicht ergibt, auf wel-
ches Geschéft sich die Rechnung bezieht und
mit welchem Betrag der Werbekostenzuschuf
zu Gunsten von H. verrechnet worden ist. Aus
dem Umstand, daB ein "WerbekostenzuschuB"
zwischen der Beklagten und ihrer Abnehmerin
vereinbart worden ist, folgt im C(brigen nicht,
daB die Firma H. tatsachlich auch entsprechen-
de Werbung betrieben hat. Ebensowenig kann
hieraus gefolgert werden, daB3 die Beklagte von
einer etwaigen Werbung ihrer Abnehmerin wis-
sen muBte, weshalb die Angabe der Beklagten
in ihrem vorprozessualen Schreiben vom 4.
Februar 1998 (vgl. Anlage K 8), konkrete Wer-
bemaBnahmen ihres Abnehmers seien ihr nicht
bekannt, ihrem Vorbringen nicht entgegenste-
hen. DaB der von der Beklagten bereits in ih-
rem Auskunftsschreiben vom 4. Februar 1998
(Anlage K 8) gegenuber der Kl. angegebene
"WerbekostenzuschuB" nicht an die Firma H.
gezahlt worden ist oder der "Werbekosten-
zuschuB3" nicht das hier in Rede stehende Ge-
schaft betroffen hat, hat die Kl. nicht nachzu-
weisen vermocht, was zu ihren Lasten geht.
Denn sie muB als Verletzte beweisen, daB der
Verletzer einen bestimmten Gewinn erzielt hat.

Damit ist davon auszugehen, daB die Be-
klagte im Zusammenhang mit dem in Rede
stehenden Geschéft einen "Werbekosten-
zuschuB" in Héhe von 120.000,-- DM an die
Firma H. gezahlt hat. Durch diesen "Werbeko-
stenzuschuB" hat sich der von der KI. durch den
Verkauf der Ware an die Firma H. erzielte Ver-
kaufserlés von 1.885.489,04 DM um 120.000,--
DM gemindert, so daB der "bereinigte Erlés",
den die Beklagte tatsdchlich aus dem Verkauf
der Waren erzielt hat, 1.765.489,04 DM betra-
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gen und sich ihr Gewinn aus dem Geschaft
dementsprechend auf 261.808,21 DM (=
1.765.489,04 DM abziglich 1.503.680,83 DM)
belaufen hat.

Dieser Betrag ist ferner um die der Beklag-
ten im Zusammenhang mit dem Kauf sowie
dem Verkauf der Waren entstandenen "Be-
triebskosten" zu kiirzen, die die Kammer auf
15.036,81 DM schétzt, was einem Betrag von
1% des von der Beklagten an die G. Trading
and Investment AG gezahlten Kaufpreises ent-
spricht. Dieser Betrag setzt sich aus der Beklag-
ten entstandenen Finanzierungs- und Trans-
portkosten zusammen. DaB der Beklagten wei-
tergehende Kosten entstanden sind, kann nicht
festgestellt werden. Insoweit fallt es an jegli-
chem brauchbaren Sachvortrag.

Dies gilt zunachst fir angeblich angefalle-
ne, nicht naher bezifferte "Lagerhaltungs-
kosten". DaB ihr solche Kosten entstanden sind,
hat die Beklagte nicht hinreichend dargetan.
Nach dem Vortrag der KI. (vgl. Bl. 9 d. A.) soll
die Beklagte die in E./D. befindliche Ware blo
tbernommen und dann an die Firma H. ausge-
liefert haben. Dem ist die Beklagte nicht entge-
gengetreten. Wenn sie selbst die Ware hier-
nach aber nicht in E. eingelagert hat, sondern
die Ware dort schon eingelagert gewesen ist
und sie diese nur Ubernommen hat, wird die
Beklagte auch insoweit keine Lagerkosten zu
tragen gehabt haben. Sofern dies dennoch der
Fall gewesen ist, hatte sie dies darlegen mus-
sen.

Entstanden sind der Beklagten aber durch
die Lieferung der Ware an die Firma H. (vgl.
Anlage K 10) Transportkosten, die sie allerdings
nicht konkret beziffert hat. DaB ihr bei einem
Geschaft der hier in Rede stehenden GréBen-
ordnung ferner Finanzierungskosten entstanden
sind, erscheint wahrscheinlich, und dies hat die
KI. auch nicht konkret in Abrede gestellt. Denn
die Kl. hat lediglich bestritten, daB der Beklag-
ten Kosten "in H6he von 4,8 % des Bruttoge-
winns" entstanden sind. Allerdings hat die Be-
klagte auch die ihr entstandenen Finanzie-
rungskosten nicht naher beziffert. Unter den
gegebenen Umstanden schéatzt die Kammer
deshalb die der Beklagten entstandenen Trans-
port- und Finanzierungskosten auf 1% des von
der Beklagten an die G. Trading and Invest-
ment AG gezahlten Kaufpreises von
1.503.680,83 DM. Dies entspricht einem Betrag
von 15.036,81 DM.

Rechnet man diesen Betrag von dem Brut-
togewinn in Héhe von 261.808,21 DM ab, ergibt
sich ein Gewinn der Beklagten in Héhe von
246.771,40 DM.

b) Diesen Gewinn hat die Beklagte insge-
samt an die Kl. abzufuhren. Denn dieser Ge-
winn ist gerade der Markenverletzung zuzu-
rechnen.

Bei den in Rede stehenden Waren hat es
sich um Originalware der Kl. gehandelt, die
dieselbe Qualitat aufgewiesen hat, wie die von
der KI. far den deutschen Mark bestimmten
Produkte. Die Waren befinden sich unstreitig
sténdig im Sortiment der Firma H. und sind von
dieser also nicht nur ausnahmsweise wegen des
glnstigen Preises anstelle anderer, sonst im
Sortiment befindlicher Produkte gekauft wor-
den. Unbestritten ist ferner, daB die Firma H.
entsprechende Warenlieferungen ansonsten
ublicherweise unmittelbar von der KI. selbst
erhalt. Das Geschéaftsvolumen fiir Verkaufe der
Kl. an dieses Unternehmen hat in den Jahren
1995 bis 1998 unwidersprochen durchschnittlich
mehr als 12 Millionen DM (netto) betragen.
Unter Zugrundelegung dieser Umsténde ist die
Beklagte nur deswegen in der Lage gewesen,
die in Rede stehenden Wasch- und/oder Reini-
gungsmittel an die Firma H. zu verkaufen, weil
es sich um Originalwaren mit der Originalkenn-
zeichnung gehandelt hat, die wegen ihrer Be-
stimmung fir den russischen Markt einen er-
heblich niedrigeren Abgabepreis aufgewiesen
haben, als die Waren, die von vornherein fir
den deutschen Markt bestimmt sind. Als Origi-
nalwaren haben die Waren ihren gesamten
Wert aus den Uberwiegend bekannten Klage-
marken und den damit verbundenen Giite-,
Qualitéts- und Werbevorstellungen gezogen.
Allein die Tatsache, daB es sich um Originalwa-
re mit der Originalkennzeichnung gehandelt hat,
die aufgrund ihrer Bestimmung fir den russi-
schen Markt zu einem deutlich herabgesetzten
Preis hat angeboten werden kdnnen, hat es der
Beklagten hier Gberhaupt ermdglicht, die Waren
an die Firma H. zu verkaufen und hieraus einen
Gewinn zu ziehen. DaB es sich bei den Waren
um Verbrauchsguter des Massenkonsums ge-
handelt hat, ist insoweit irrelevant.

Der Auffassung der Beklagten, wonach der
Gewinnanteil hier nur in der Differenz zwischen
dem Wert des Wasch- und/oder Reinigungsmit-
tel als solche (und zwar als "No-Name-Produkt")
und dem Wert als Markenprodukt bestehe, kann
nicht gefolgt werden. Denn eine Marke hat, wie
auch die Beklagte nicht verkennt, insbesondere
dann, wenn es sich um eine gut eingeflhrte,
bekannte Marke handelt, wovon hier jedenfalls
hinsichtlich der Klagemarken "Persil", "Persil
Megaperls", "Persil Megaperls Color", "Perwol",
"Sil", "Der General", "Der General Supra", "dor",
"Pril" und "Somat" ausgegangen werden kann,
maBgeblichen EinfluB auf die Entscheidung des
Erwerbers, das Wasch- oder Reinigungsmittel
des einen oder des anderen Herstellers zu kau-
fen. Dabei handelt es sich nicht nur um eine
untergeordnete Entscheidung. Vielmehr ist die-
se Entscheidung gerade fir den Handler von
wesentlicher Bedeutung. Denn dieser hat ein
elementares Interesse daran, daB er Markenwa-
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re verkaufen kann.

Die KI. weist zu Recht darauf hin, daB die
von der Beklagten hinsichtlich der "No-Name-
Produkte" angestellte hypothetische Betrach-
tung am Kern der Auseinandersetzung vorbei-
geht. Es mag zwar durchaus sein, daB diesel-
ben Waren als "No-Name-Produkt" nur zu ei-
nem 5 bis 10 % niedrigeren Preis héatten ver-
kauft worden kdnnen. Hierum geht es jedoch
nicht. Denn tatsachlich konnte die Ware hier
eben zu einem héheren Preis von der Beklag-
ten verkauft werden, weil es sich um Original-
ware der Kl. gehandelt hat. Entscheidend ist,
daB die gesamten Waren von der Beklagten
ohne die Klagemarken Utberhaupt nicht an die
Firma H. héatten verkauft werden kénnen. Der
Entscheidungsfall unterscheidet sich insoweit
grundsatzlich von dem Fall, in dem eine nicht
vom Markeninhaber stammende Ware mit einer
identischen oder verwechslungsfahigen Marke
gekennzeichnet und sodann angeboten wird.

Hinzu kommt, daB die Firma H. nach dem
unbestrittenen Vortrag der KI. im Bereich der
Reinigungs- und/oder Waschmittel nur Marken-
produkte, aber kein "No-Name-Produkte" oder
Eigenmarken in ihrem Sortiment fihrt und
dementsprechend auch von der KI. lediglich
Markenprodukte bezieht. Auch dies spricht ein-
deutig dafur, daB die Beklagte die in Rede ste-
hende Ware nur deshalb an die Firma H. hat
verduBern kénnen, weil es sich um von der KiI.
selbst stammende Markenware gehandelt hat.
Andernfalls ware das Geschaft mit der Firma H.
Uberhaupt nicht zustande gekommen.

SchlieBlich darf, worauf die KI. mit Recht
hinweist, nicht auBer Betracht gelassen werden,
daB es sich bei der Gberwiegenden Anzahl der
Klagemarken, namlich jedenfalls bei den Pro-
dukten "Persil", "Persil Megaperls", "Persil Me-
gaperls Color", "Perwol", "Sil", "Der General",
"Der General Supra", "dor", "Pril" und "Somat",
um dem Verbraucher bekannte Markenprodukte
handelt.

Aus alledem ergibt sich, daB die Beklagte
die streitgegenstandliche Ware nur deshalb an
die Firma H. hat verkaufen kénnen, weil es sich
um Originalware der Kl. gehandelt hat, die die
Beklagte zu einem deutlich geringeren Preis als
die KI. hat anbieten kénnen, da die Ware fir
den Export nach RuBland bzw. in die GUS-
Staaten bestimmt gewesen ist und fiir die dem-
entsprechend erheblich geringere Herstellerab-
gabepreise von der KI. verlangt werden.

Dies rechtfertigt es, daB die KI. den gesam-
ten Gewinn in Hbhe von 246.771,40 DM von
der Beklagten herausverlangen kann. Daflr,
daB dieser Gewinn durch von der Beklagten
initiierte Absatzbemihungen - wie Marketing,
Werbung, Vertriebsorganisation, besondere
Geschéftsbeziehungen - geschmaélert ist, hat
die Beklagte nichts dargetan.

3. ANMERKUNGEN ZU FRUHER ABGE-
DRUCKTEN ENTSCHEIDUNGEN

Die Berufung gegen das Urteil der Kam-
mer vom 11. Juni 1996, 4 O 301/95, Ent-
scheidungen 1996, 51 — albi/Aldi — ist durch
Urteil des OLG vom 20. April 1999, 20 U 73/96,
zurlckgewiesen worden.

Die Berufung gegen das Urteil der Kam-
mer vom 25. Februar 1997, 4 O 204/95, Ent-
scheidungen 1997, 25 — Klemmbhalter - ist
durch Urteil des OLG vom 25. Mérz 1999, 2 U
48/97, zuriickgewiesen worden.

Die Berufung gegen das Urteil der Kam-
mer vom 12. Juni 1997, 4 O 237/96, Ent-
scheidungen 1997, 90 — Fabergé — ist durch
Urteil des OLG vom 2. Mérz 1999, 20 U 119/97,
zurlckgewiesen worden.

Die Berufung gegen das Urteil der Kam-
mer vom 3. Juni 1997, 4 O 214/96, Entschei-
dungen 1997, 97 (Ls.) — Nahfaden - ist durch
Urteil des OLG vom 12. Januar 1999, 20 U
115/96, zurlickgewiesen worden.

Auf die Berufung gegen das Urteil der
Kammer vom 12. Juni 1997, 4 O 138/96, Ent-
scheidungen 1997, 101 — TirschlieBer — ist
die Entscheidung durch Urteil des OLG vom 25.
Februar 1999, 2 U 92/97, GRUR 1999, ... -
SchlieBfolgeregler abgeadndert worden; die
OLG-Entscheidung beruht auf der Annahme
einer dquivalenten Verletzung des Klagepatents
und befaBt sich nicht mit den in den Leitsatzen
des Urteils der Kammer behandelten Rechts-
fragen.

Die Berufung gegen das Urteil der Kam-
mer vom 4. November 1997, 4 O 343/97, Ent-
scheidungen 1997, 104 — Feuerfestmaterial —
ist durch Urteil des OLG vom 19. Mai 1998, 20
U 18/98, zurlickgewiesen worden.

Das Urteil der Kammer vom 15. Januar
1998, 4 O 366/97, Entscheidungen 1998, 16 —
Praxis Partner— ist infolge Berufungsricknah-
me im Rahmen eines Vergleichs (20 U 28/98)
rechtskréaftig.
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Die Berufung gegen das Urteil der Kam-
mer vom 16. Dezember 1997, 4 O 426/96,
Entscheidungen 1998, 22 — ZargenschloB —
ist durch Urteil des OLG vom 25. Mérz 1999, 2
U 19/98, zuriickgewiesen worden.

Die Berufung gegen das Urteil der Kam-
mer vom 10. Marz 1998, 4 O 399/96, Ent-
scheidungen 1998, 32 — BIG Il — ist durch
Urteil des OLG vom 9. Mérz 1999, 20 U 58/98,
zurlckgewiesen worden.

Die Berufung gegen das Urteil der Kam-
mer vom 18. Juni 1998, 4 O 160/98, Ent-
scheidungen 1998, 57 — JPNW - ist durch -
auf § 1 UWG gestitztes - Urteil des OLG vom
2. Februar 1999, 2 U 98/98, zurlickgewiesen
worden.

Die Berufung gegen das Urteil der Kam-
mer vom 4. August 1998, 4 O 361/97, Ent-
scheidungen 1998, 99 — Sure-Fire — ist durch
Vergleich erledigt worden.

Das Urteil der Kammer vom 12. Novem-
ber 1998, 4 O 165/98, Entscheidungen 1998,
120 — INCOM - ist infolge Berufungsricknahme
(20 U 171/98) rechtskréftig.

Das Urteil der Kammer vom 22. Oktober
1998, 4 O 15/98, Entscheidungen 1998, 123 —
Befestigungsvorrichtung fiir Kraftfahrzeug-
kennzeichen — ist infolge Berufungsriicknahme
(2 U 176/98) rechtskraftig.

Das Urteil der Kammer vom 3. Dezember
1998, 4 O 321/97, Entscheidungen 1999, 5 —
Filterbeutel — ist infolge Berufungsricknahme
(2 U 27/99) rechtskraftig.

Das Urteil der Kammer vom 15. Septem-
ber 1998, 4 O 199/97, Entscheidungen 1999,
8 — Steckerkupplung - ist infolge aufgrund
eines Vergleichs vor dem BPatG erklarter Kla-
gericknahme im Berufungsverfahren (2 U
157/98) wirkungslos.

Das Urteil der Kammer vom 24. Novem-
ber 1998, 4 O 145/98, Entscheidungen 1999,
11 — IMPULS - ist infolge Berufungsriicknahme
(20 U 2/99) rechtskraftig.

Das Urteil der Kammer vom 7. Januar
1999, 4 O 159/98, Entscheidungen 1999, 13 —
Vorspann-Technik - ist infolge Berufungs-
ricknahme (20 U 24/99) rechtskréftig.

Das Urteil der Kammer vom 3. November
1998, 4 O 429/97, Entscheidungen 1999, 21
(Ls.) — Lichtstele Il — ist infolge einer im Rah-
men eines auBergerichtlichen Vergleichs erfolg-
ten Klagericknahme im Berufungsverfahren
(20 U 168/98) wirkungslos.

Das Urteil der Kammer vom 29. April
1999, 4 O 122/99, Entscheidungen 1999, 42 —
European Classics — ist infolge Berufungs-
ricknahme (20 U 67/99) rechtskréftig.

Das Urteil der Kammer vom 20. April
1999, 4 O 108/99, Entscheidungen 1999, 44 —
UNDERGROUND - ist infolge Berufungsrick-
nahme (20 U 55/99) rechtskraftig.

Die Berufung gegen das Urteil der Kam-
mer vom 1. Oktober 1998, 4 O 19/98, Ent-
scheidungen 1999, 48 (Ls.) — Stadtwappen —
ist durch Urteil des OLG vom 3. August 1999,
20 U 152/98, zurlickgewiesen worden.

Das Urteil der Kammer vom 1. Juni 1999,
4 O 11/96, Entscheidungen 1999, 83 — Reak-
tanzschleife — ist infolge Berufungsriicknahme
(2 U 146/99) rechtskraftig.

Auf die Berufung gegen das Urteil der
Kammer vom 22. September 1998, 4 O
124/98, Entscheidungen 1999, 87— SSZ - ist
die Entscheidung durch Urteil des OLG vom 9.
November 1999, 20 U 149/98, abgeéndert und
die Klage abgewiesen worden; die OLG-
Entscheidung beruht auf dem zweitinstanzli-
chen Vortrag einer Benutzung der angegriffe-
nen Kennzeichnung bereits 1994 und damit
einer vor dem 1. Januar 1995 entstandenen
Kollisionslage.

Das Urteil der Kammer vom 3. November
1998, 4 O 164/96, Entscheidungen 1999, 92 —
MEGA - ist infolge Berufungsricknahme (20 U
164/98) rechtskréaftig.



