Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mundliche Ver-
handlung vom 22. September 1999 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und

Dr. Buscher

fur Recht erkannt:

Auf die Revision der Klagerin wird das Urteil des 13. Zivilsenats
des Oberlandesgerichts Celle vom 8. Januar 1997 im Kostenpunkt
und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht die Klagean-
trage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht und auf Verurtei-
lung zur Auskunftserteilung und eidesstattliche Versicherung der
Richtigkeit der erteilten Auskinfte auch insoweit abgewiesen hat,
als sich diese auf die Vervielféltigung und Verbreitung von Zeich-
nungen aus dem Planungshandbuch der Klagerin oder dessen

Diskettenversion beziehen.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Ver-
handlung und Entscheidung, auch Uber die Kosten der Revision,

an das Berufungsgericht zurlickverwiesen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Klégerin, die den Zellulosedammstoff "I. " herstellt, hat zur Férde-
rung ihres Vertriebs fur Architekten und Planungsburos ein Planungshandbuch
herausgegeben, das sie in gedruckter Form und - mit im wesentlichen identi-
schem Inhalt - auf Diskette abgibt. Die Beklagte, die - seit kirzerer Zeit als die
Klagerin - einen Zellulosedammestoff unter der Bezeichnung "W. " vertreibt,
verteilt ebenfalls an Interessenten eine Planungsmappe; die gedruckte Form

und die Diskettenform dieses Planungshandbuchs haben denselben Inhalt.

Die Klagerin hat vorgetragen, daB die Beklagte Zeichnungen und Aus-
schreibungstexte ihrer Planungsmappe - in der Diskettenversion der Auflage
3/93 der Planungsmappe - urheberrechts- und wettbewerbswidrig in ihre eige-
ne Planungsmappe ubernommen habe. Sie hat deswegen Anspriche auf Un-
terlassung, auf Feststellung der Schadensersatzpflicht, auf Erteilung von Aus-
kinften und auf eidesstattliche Versicherung der Richtigkeit der Auskunfte

geltend gemacht.

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen, hilfsweise, dem An-
trag auf Auskunftserteilung nur mit einem Wirtschaftsprufervorbehalt stattzuge-
ben. Sie hat die Ansicht vertreten, die im Planungshandbuch der Klagerin ent-
haltenen Zeichnungen und Ausschreibungstexte seien urheberrechtlich nicht

geschutzt und wiesen auch keine wettbewerbliche Eigenart auf.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Mit ihrer Berufung hat die Klagerin beantragt,



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

a) die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurtei-
len, es zu unterlassen, sich im geschéftlichen Verkehr zu Wett-
bewerbszwecken der W. -Architektenmappe/Farbausdruck
und der W. -Architektenmappe/Diskette zu bedienen, soweit
sie Text/Zeichnungen enthalten, welche bis auf die Anderung
der Produktnamen und Kolorierung identisch mit denen der von
der Klagerin vertriebenen Planungshandbicher und/oder Dis-
ketten (far Architekten) sind;

b) die Beklagte zu verurteilen, der Klagerin Auskunft dariber zu
erteilen, in welchem Umfang die Beklagte die im Antrag zu a be-
zeichneten Handlungen begangen hat, wobei alle Empfanger
der W. -Architektenmappe/Farbausdruck und der W. -
Architektenmappe/Diskette namentlich zu benennen sind,

c) die Beklagte zu verurteilen, die Richtigkeit ihrer zu b erteilten
Auskunft durch ihren Geschéftsfihrer an Eides Statt zu versi-
chern;

d) festzustellen, daB die Beklagte verpflichtet ist, der Klagerin je-
den Schaden, der ihr durch die vorstehend zu a bezeichneten
Handlungen entstanden ist und zukunftig noch entstehen wird,
ZU ersetzen.

Das Berufungsgericht hat die Beklagte verurteilt, es zu unterlassen,
Zeichnungen, die bis auf die Kolorierung mit denjenigen in den Planungshand-
blachern der Klagerin, auch in deren Diskettenform, identisch sind, in einer ei-
genen Planungsmappe, auch in Diskettenform, zu vervielféaltigen und zu ver-
breiten. Die weitergehende Berufung der Klagerin hat das Berufungsgericht

zuruckgewiesen.

Mit ihrer Revision wendet sich die Klagerin gegen die Abweisung ihrer
Antrége auf Verurteilung zur Auskunftserteilung und auf Feststellung der Scha-
densersatzpflicht, soweit diese auf die Vervielfaltigung und Verbreitung von

Zeichnungen zuruckbezogen sind. Die Aberkennung der wegen der Verwen-
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dung ihrer Ausschreibungstexte geltend gemachten Anspriuche nimmt die Kla-

gerin hin.

Entscheidungsgrinde:

Da die Revisionsbeklagte trotz rechtzeitiger Ladung im Revisionsver-
handlungstermin nicht vertreten war, muBte auf Antrag der Revisionsklagerin
durch Versaumnisurteil entschieden werden (vgl. BGHZ 37, 79, 81). Dieses Ur-
teil beruht jedoch inhaltlich nicht auf einer Sdumnisfolge, sondern berucksich-
tigt den gesamten derzeitigen Sach- und Streitstand (vgl. BGHZ 37, 79, 81 {.).

Die Revision fuhrt zur Aufhebung des Berufungsurteils, soweit dieses
angefochten worden ist, und insoweit zur Zurlickverweisung des Rechtsstreits

an das Berufungsgericht.

|. Das Berufungsgericht hat - soweit in der Revisionsinstanz noch von
Bedeutung - ausgefuhrt, daB die Klagerin nach § 97 i.V. mit §§ 16, 17 UrhG
von der Beklagten verlangen kbénne, es zu unterlassen, Zeichnungen aus der
Architektenmappe der Klagerin zu vervielféltigen und in einer eigenen Pla-

nungsmappe in Verkehr zu bringen.

Die Zeichnungen in der Planungsmappe der Klagerin seien urheber-
rechtlich geschutzte Werke, weil sie - wie z.B. die Zeichnung auf Seite 59 -
aufgrund einer individuellen Auswahl und Kombination an sich bekannter Dar-
stellungsformen insgesamt eine hinreichend eigentimliche Formgestaltung

aufwiesen. Die besonderen schopferischen Merkmale der Zeichnung auf Sei-



te 59 der Planungsmappe der Kléagerin, die auf Seite 9 der Planungsmappe der
Beklagten verwendet worden sei, lieBen sich bei allen von der Beklagten Uber-

nommenen Zeichnungen feststellen.

Die Beklagte berihme sich, die Zeichnungen der Klagerin vervielféltigen
und in eigenen Planungsmappen vertreiben zu dirfen. Dies begrinde die flr

den zuerkannten Unterlassungsanspruch erforderliche Begehungsgefahr.

Ein Anspruch auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten
sowie die geltend gemachten Hilfsanspriche auf Auskunftserteilung und eides-
stattliche Versicherung der Richtigkeit der erteilten Auskunft stiinden der Kla-
gerin nicht zu. Es sei nicht zu erkennen, wie der Klagerin durch das Verhalten
der Beklagten ein Schaden entstanden sein kénne. Entgegen der Ansicht der
Klagerin habe die Beklagte durch die Ubernahme von Zeichnungen aus der
Planungsmappe der Klagerin auch keinen Marktverwirrungsschaden verur-
sacht, weil sie die Zeichnungen in ihrer - anders gestalteten - Planungsmappe
mit einem deutlichen Hinweis auf den Namen ihres Produkts verwendet habe.
Aus den Planungsmappen anderer Anbieter seien zudem ahnliche Zeichnun-
gen bekannt. Anhaltspunkte dafir, daB gerade die Zeichnungen der Klagerin
schon fur sich auf die Herkunft des beworbenen Produkts hinweisen kénnten,

seien nicht vorgetragen.

Il. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, daB der Klagerin schon des-
halb kein Schadensersatzanspruch aus § 97 Abs. 1 UrhG zustehe, weil ihr
durch das Vorgehen der Beklagten kein Schaden entstanden sei, hélt der revi-

sionsrechtlichen Nachprifung nicht stand.



1. Der Klageantrag auf Feststellung der Schadensersatzpflicht stitzt
sich - wie eine Auslegung des Antrags anhand des Klagevorbringens ergibt -
auf die Behauptung, daB die Beklagte die in der Klageschrift im einzelnen
(S. 7 1./GA 7 1.) aufgeflihrten technischen Zeichnungen - unter Verletzung der
urheberrechtlichen Befugnisse der Klagerin - aus deren Planungsmappe in ihre
eigene Planungsmappe tGbernommen und mit dieser sowie auf einer unstreitig
inhaltsgleichen Diskette flr geschaftliche Zwecke vervielfaltigt und verbreitet
habe. Die Klagerin hat dazu vorgetragen, daB die Beklagte die Zeichnungen in
der Form Ubernommen habe, wie sie auf der Diskettenversion der Planungs-
mappe der Klagerin gespeichert seien. Einen Ausdruck der auf dieser Diskette
- mit gegenuber der Druckversion geringerer Auflésung - gespeicherten Zeich-

nungen hat die Klagerin als Anlage ihrer Berufungsbegriindung vorgelegt.

2. Nach dem im Revisionsverfahren zu unterstellenden Sachverhalt ste-
hen der Klagerin - entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts - Schadenser-
satzansprlche aus § 97 Abs. 1 UrhG wegen Verletzung ihrer urheberrechtli-
chen Befugnisse an den von der Beklagten unbefugt vervielféltigten und ver-

breiteten Zeichnungen aus ihren Planungsunterlagen zu.

a) Das Berufungsgericht hat hinsichtlich einer der streitgegensténdlichen
Zeichnungen (S.59 der Planungsmappe der Klagerin/Diskettendatei S 2)
rechtsfehlerfrei eine Urheberrechtsverletzung der Beklagten durch Vervielfélti-
gung und Verbreitung der Zeichnung auf Seite 9 ihrer Planungsmappe festge-
stellt. Die urheberrechtliche Schutzfahigkeit der Gbrigen Zeichnungen und de-
ren urheberrechtsverletzende Ubernahme in die Planungsmappe der Beklagten
hat das Berufungsgericht, ohne dazu Feststellungen zu treffen, angenommen,;
fur die revisionsrechtliche Beurteilung ist dies deshalb zugunsten der Klagerin

zUu unterstellen.



b) Die Klagerin kann, falls die Beklagte durch Ubernahme von Zeich-
nungen aus ihrer Planungsmappe ihre urheberrechtlichen Befugnisse verletzt
hat, Schadensersatz verlangen. Daflr stehen der Klégerin nach ihrer Wahl
- wie bei allen Verletzungen von immateriellen Schutzrechten und in den Fallen
der wettbewerbswidrigen Leistungsibernahme - drei Berechnungsarten zur
Verfugung: die konkrete Schadensberechnung, die den entgangenen Gewinn
einschlieBt, Schadensersatz in Ho6he einer angemessenen Lizenzgebuhr und
Herausgabe des Verletzergewinns (vgl. BGHZ 122, 262, 266 - Kollektion Holi-
day; vgl. weiter - zum Urheberrecht - BGH, Urt. v. 7.12.1979 -1 ZR 157/77,
GRUR 1980, 227, 232 - Monumenta Germaniae Historica; Schricker/Wild, Ur-
heberrecht, 2. Aufl., § 97 Rdn. 57 f.; Nordemann in Fromm/Nordemann, Urhe-
berrecht, 9. Aufl., § 97 Rdn. 37, jeweils m.w.N.). Der Verletzte darf sein Wahl-
recht auch wahrend des laufenden Prozesses ausuben. Es erlischt erst dann,
wenn der nach einer bestimmten Berechnungsweise geltend gemachte An-
spruch entweder erfullt oder rechtskréftig zuerkannt worden ist (vgl. BGHZ 119,
20, 23 f. - Tchibo/Rolex Il; BGH, Urt. v. 2.2.1995 -1ZR 16/93, GRUR 1995,
349, 352 = WRP 1995, 393 - Objektive Schadensberechnung). Die Klagerin hat

sich bisher noch nicht auf eine bestimmte Schadensberechnungsart festgelegt.

c) Danach kann die Klagerin, soweit eine Verletzung ihr zustehender ur-
heberrechtlicher Befugnisse festgestellt wird, jedenfalls Schadensersatz in

Form einer angemessenen Lizenzgebuhr verlangen.

d) Die Klagerin kann dagegen nicht aus Urheberrechtsverletzung Aus-
gleich far die von ihr als Marktverwirrungsschaden bezeichneten Beeintrachti-
gungen beanspruchen. Die Klagerin begrindet diesen Anspruch damit, daB die

Beklagte durch Verwendung der Konstruktionszeichnungen aus der Planungs-



mappe der Klagerin die interessierten Verkehrskreise irregefihrt habe. Mit ih-
rem Produkt bediene die Beklagte eher das untere Marktsegment. Wenn sie in
der Werbung dieselben Darstellungsmittel verwende wie die Klégerin, begrin-
de dies deshalb die Gefahr, daB gerade Entscheidungstrager zu Unrecht an-
nahmen, die Produkte der Parteien seien gleichwertig, beide Unternehmen sei-
en nunmehr gemeinsam auf dem Markt fir Zelluloseddmmstoffe tatig und die
Beklagte, die erst kiirzere Zeit auf dem Markt sei, verflige Uber das Know how,
das zur Erstellung ihrer Planungsmappe erforderlich sei. Diesen Fehlvorstel-
lungen musse die Kléagerin durch aufwendige AufklarungsmaBnahmen entge-

genwirken.

Nach § 97 Abs. 1 UrhG kann nicht Ersatz von Schaden dieser Art ver-
langt werden, weil dieser auBerhalb des Schutzzwecks des Urheberrechts liegt
(vgl. dazu auch BGHZ 107, 359, 364; 122, 9, 14). Die Klagerin verlangt nicht
etwa Ersatz fur Schaden aus einer durch Diskreditierung der geschutzten Wer-
ke - der technischen Zeichnungen - entstandenen Marktverwirrung (vgl. dazu
auch BGH, Urt. v. 19.12.1958 - | ZR 153/57, GRUR 1959, 331, 334 - Dreigro-
schenroman; Schricker/Wild aaO § 97 Rdn. 58; vgl. auch - zum Geschmacks-
musterrecht - Eichmann/v. Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, 2. Aufl.,
§ 14 a Rdn. 9), sondern fir behauptete Beeintrachtigungen, die nach ihrem
Vorbringen als Schadensfolgen unlauterer Wettbewerbshandlungen im Sinne
der §§ 1, 3 UWG anzusehen sind und im vorliegenden Fall auch nur nach die-
sen Vorschriften ersatzféhig sein kénnten. Die Klagerin hat zwar mit ihrer Klage
auch einen auf die §§ 1, 3 UWG gestitzten prozessualen Anspruch erhoben,
das Berufungsgericht hat Uber ihn jedoch nicht entschieden. Im erneuten Be-
rufungsverfahren wird die Klagerin Gelegenheit haben, diesen Anspruch wei-

terzuverfolgen.
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[ll. Bei Verletzung ihrer urheberrechtlichen Befugnisse an konkret be-
stimmten Zeichnungen kann die Klagerin zur Vorbereitung der Berechnung
ihres Schadensersatzanspruchs Auskunft Uber den Umfang der betreffenden
Verletzungshandlungen verlangen (vgl. BGH GRUR 1980, 227, 232 f. - Monu-
menta Germaniae Historica; vgl. weiter Schricker/Wild aaO § 97 Rdn. 81 ff,;
Nordemann in Fromm/Nordemann aaO § 97 Rdn. 27 ff.). Im weiteren Verfahren
wird gegebenenfalls zu prifen sein, ob die Verurteilung zur Auskunftserteilung
nur unter einem Wirtschaftsprifervorbehalt auszusprechen ist (vgl. BGH GRUR
1980, 227, 233 - Monumenta Germaniae Historica; vgl. weiter Schricker/
Wild aaO § 97 Rdn. 83; Nordemann in Fromm/Nordemann aaO § 97 Rdn. 28,

jeweils m.w.N.).

IV. Aus den dargelegten Grinden kann auch die Abweisung des An-
trags, die Beklagte zu verurteilen, die Richtigkeit der erteilten Auskunft eides-
stattlich zu versichern, keinen Bestand haben. Dieser Antrag kann aus Grin-
den der ProzeBwirtschaftlichkeit im Wege der Stufenklage (§ 254 ZPO) mit
dem Antrag auf Feststellung der Schadensersatzpflicht und auf Auskunftser-
teilung verbunden werden (vgl. BGHZ 10, 385, 386; MinchKommZPO/Luke,
§ 254 Rdn. 7; Zoller/Greger, ZPO, 21. Aufl., § 254 Rdn. 10; Benkard/Rogge,
Patentgesetz, 9. Aufl., § 139 Rdn. 91). Dem steht nicht entgegen, daB uber den

Antrag erst nach Erteilung der Auskunft entschieden werden kann.

V. Fur das weitere Verfahren ist auf folgendes hinzuweisen:

Im erneuten Berufungsverfahren wird die Kldgerin Gelegenheit haben,

ihre Antrage zur Klarstellung neu zu fassen und dabei insbesondere die Zeich-

nungen und die urheberrechtlichen Nutzungshandlungen, auf die sich ihre auf
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urheberrechtliche Schutzrechte gestitzten Anspriche beziehen, in den Antra-

gen selbst eindeutig zu bezeichnen.

Abweichend von der Ansicht des Berufungsgerichts setzen die geltend
gemachten Anspriiche aus Urheberrechtsverletzung voraus, daB festgestellt
wird, welche technischen Zeichnungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 7, Abs. 2 UrhG ur-
heberrechtlich geschitzt (vgl. dazu BGH, Urt. v. 10.10.1991 - | ZR 147/89,
GRUR 1993, 34, 35 f. = WRP 1992, 160 - Bedienungsanweisung) und von der
Beklagten widerrechtlich durch Vervielfaltigung und Verbreitung benutzt wor-
den sind (vgl. dazu auch BGH, Urt. v. 21.11.1991 - | ZR 190/89, GRUR 1992,
382, 383 - Leitsétze, insoweit in BGHZ 116, 136 nicht abgedruckt). Dabei ist zu
beriicksichtigen, daB sich die Klageantrdge nur auf solche Verletzungshand-
lungen beziehen, bei denen Zeichnungen aus der Planungsmappe der Klagerin
in deren Druck- oder Diskettenversion bis auf die Anderung der Produktnamen
und der Kolorierung von der Beklagten flr ihre Planungsmappe in deren Druck-
oder Diskettenversion identisch Ubernommen worden sind. Dies ist bereits
nach dem eigenen Vorbringen der Klagerin (Klageschrift S. 4/GA 4) zumindest

nicht durchweg der Fall.

VI. Auf die Revision der Klagerin war danach das Berufungsurteil im Ko-
stenpunkt und insoweit aufzuheben, als die Klageantrage auf Feststellung der
Schadensersatzpflicht sowie auf Verurteilung zur Auskunftserteilung und Ab-
gabe der eidesstattlichen Versicherung der Richtigkeit der erteilten Auskunft
auch insoweit abgewiesen worden sind, als sich diese auf die mit dem Beru-
fungsantrag der Klagerin zu a angegriffene Vervielféltigung und Verbreitung
von Zeichnungen aus dem Planungshandbuch der Klagerin oder dessen Dis-

kettenversion beziehen.
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Im Umfang der Aufhebung war die Sache zur anderweiten Verhandlung

und Entscheidung, auch Uber die Kosten der Revision, an das Berufungsge-

richt zurlickzuverweisen.

Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck

Pokrant Buscher



