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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
auf die miindliche Verhandlung vom 10. Mai 1974
durch die Vorsitzende Richterin Dr. Krﬁger—Niéland
und die Richter Alff, Dr. Sprenkmann, Dr. Schdnberg
und Schwerdtfeger | |

fir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten
wird das Urteil des 6. Zivilse-
nats des Bayerischen Oberlandes-
gerichts Minchen vom 12. April 1973
aufgehoben. . '

Die Sache wird zur anderweiten Ver-
handlung und Entscheidung, auch
liber die Kosten des Revisionsver-
fahrens, an das Berufungsgericht
zurdckverwiesen.

Von Rechts wegén

Tatbestand

Die Kldgerin brachte 1966 eine mehrteilige
Schlafzimmereinrichtung mit der Modellbezeichnung
"Clarissa" auf den Markt. Das Mdbelmodell war fir
die Klédgerin aufgrund einer Eintragung im Muster-
register des Amtsgerichts Oberndorf vom 17. Dezem-
ber 1965 als Geschmacksmuster geschiitzt. Fir die-
se Einrichtung warb die Kldgerin in Prospekten.
Ferner ist die Kligerin Inhaberin des am 10. Novem-
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ber 1967 unter Nr. 840 185 eingetragenen Warenzei-
chens "Clarissa". :

Die Beklagte vertrieb ab Mitte 1966 eine weit-
gehend &hnliche Schlafzimmereinrichtung unter der
Modellbezeichnung "Melissa",

In einem Vorprozef hat die Kl&gerin die Beklag-
te in erster Linie wegen Verletzung ihres Geschmacks-
musters in Anspruch genommen, hilfsweise wegen der
von ihr als wettbewerbswidrig angesehenen,Verwendung
der verwechslungsfihigen Bezeichnung "Melissa" und
der Verwendung eines ndher bezeichneten Photos zu
- Werbezwecken. Das Landgericht hat unter AbWeisung
des Hauptantrages die Beklagte nach dem Hilfsantrag
zur Unterlassung. und Auskunftserteilung quurteilt_
sowie die Pflicht der Beklagten zum Schadensersatz
festgestellt. Das Oberlandesgericht hat die Berufung
der Beklagten zurlickgewiesen und auf die Berufung |
der Kligerin die Beklagte gemiB dem Hauptantrag zur
Unterlassung und Auskunftserteilung liber die seit
dem 1. Oktober 1966 hergestellten Stiickzahlen und
erzielten Ums&dtze verurteilt. Ferner hat es die Ver-
pflichtung der Beklagten zum Schadensersatz festge-
stellt. Die Revision der Beklagten ist durch Urteil
des erkennenden Senats vom 4. Dezember 1970
- I ZR 120/68 - zuriickgewiesen worden.

Die Beklagte legte Rechnung dahin, daB sie ei-
nen Bruttoumsatz in Hdhe von 2 094 840,-- DM mit dem
Modell erzielt habe.

, Die Kl&gerin hat nunmehr Zahlungéklage erhoben
und zum Ersatz ihres Schadens im Wege der Lizenzana-
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logie einen Betrag von 150 000,~- DM nebst Zinsen
verlangt. | '

Die Kligerin hat ausgefiihrt, als Grundlage der
Lizenzberechnung miisse vom Bruttoumsatz der Beklag-
ten auSgégéngen werden. Eine Lizenzh8he von 3 bis
5 % sei in der Msbelbranche tiblich. Lizenzerhshend
sei zu beriicksichtigen, daB8 ihr Modell aufgrund
iberdurchschnittlicher Leistungen in Qualitdt und
Preis ein "Marktschlager" gewesen sei. Die Beklagte
habe durch die Lieferung wesentlich billigerer Wa-
re in minderer Qualitdt an Kaufh8user ihr den Markt
verdorben und einen enormen Umsatzriickgang bewirkt,
so daB8 sie, Kl#gerin, einen Betrag von schitzungs-
weise mindestens 100 000,~~ DM an Entwicklungsko-
sten nicht mehr habe amortisieren kénnen. Bei der
Lizenzberechnung miisse von ihren Preisen ausgegan-
gen werden, was einem Zuschlag von 10 % zum Brutto-
umsatz der Beklagten entspfeche. AuBerdem miisse noch
die Marktverwirrung durch die Verwendung der mit ihrem
Warenzeichen verwechslungsf&higen Modellbezeichnung
mit einem Betrag von etwa 100 000,-~ DM berlicksich-
tigt werden.

Die Beklagte hat die Ublichkeit der von der Kli-
gerin genannten Lizenzsdtze bestritten und ausge-
fiihrt, allenfalls fiir Entwiirfe werde ein durch-
schnittlicher Satz von 2 % vom Nettoumsatz bei
langjédhriger ausschlieBSlicher Nutzung des Entwurfs
in der Mobelbranche bezahlt. Im vorliegenden Fall
handele es sich aber um eine nicht ausschliefBliche
Nutzung auf die Dauer von hochstens einem Jahr. Wenn
der Umsatz des Modells der Kl&dgerin infolge des Wett-
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bewerbs mit ihrem, der Beklagten, Modell zuriickgegan-
gen sei, kdnne die Kligerin dafiir keinen gesonderten
Schadensersatz verlangen. Amortisations- und Markt-
verwirrungsschaden kénne sie ebenfalls neben der Li-
zenz nicht anerkennen; denn diese Umst#nde. tréfen -
den Lizenzgeber. Die geringen Preisunterbietungen
und qualitativen Abweichungen ihres Modells.ligen

im Rahmen einer verkehrsiiblichen Nutzung der Lizenz.
Im iibrigen habe die Kl&igerin die Beteiligten mit ei-
nem Rundschreiben vom 19. Januar 1967 iiber den Sach-
verhalt aufgeklirt., '

Das Landgericht hat unter Klageabweisung im
ibrigen der Kldgerin einen Betrag von 72 750,50‘DM'
nebst Zinsen zuerkannt.

Gegen dieses Urteil haben beide Parteien Beru-
fung eingelegt.

Die Kligerin hat beantragt, ihr weitere
77 249,50 DM nebst - -Zinsen zuzuerkennen.

Sie hat vorgetragen, die Beklagte habe nicht
nur ihr durch ein Geschmacksmuster geschiitztes Mo-
dell nachgebaut, sondern dabei auch ihr Warenzeichen
Nr. 840 185 verletzt und ihre Werbung nachgeahmt.
Diese Umstdnde miiBten bei der Lizenzfestlegung in ih-
rer Summenwirkung beriicksichtigt werden.

Die Beklagte hat die Abdnderung des landge-~
richtlichen Urteils beantragt, soweit der Kl&gerin
mehr als 31 422,60 DM samt Zinsen zugesprochen worden
'sind. Sie erkennt, wenn vom Bruttoumsatz'ausgegangen
wird, als angemessen eine Schadenslizenz in Hthe von



1,5 #% an.

Das Oberlandesgericht hat auf die Berufung der
Kldgerin die Beklagte verurteilt, an die Kligerin
weitere 52 939,90 DM nebst Zinsen zu zahlen. Die
weitergehende Berufung der Klégerin sowie die Beru-
fung der Beklagten sind zuriickgewiesen worden.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren

im Berufungsrechtszug gestellten Antrag weiter. Die
Kldgerin bittet um Zurlickweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgrﬁnde

I. Das Berufungsgericht geht zutreffend davon
aus, daB die Kldgerin berechtigt sei, den Schaden,
der ihr durch die von der Beklagten begangenen Ge-
schmacksmusterverletzung entstanden sei, nach MaB-
gabe einer angemessenen Lizenzgebiihr zu berechnen.

Es fihrt sodann aus, bei dieser Schadensberech-
nung sei der Nachbildungsumfang, insbesondere in-
qualitativer Hinsicht, zu berilicksichtigen, denn Ruf
und Qualitét'rechtfertigten unter Umst&@nden eine Er-
hShung der Lizenzgebiihr, wenn der Verletzer bei
seiner Nachbildung des geschiitzten Musters dessen
Qualitdtsmerkmale nicht eingehalten und damit eine
Marktverwirrung und Diskreditierung fiir den Schutz-
rechtsinhaber herbeigefiihrt habe. Bei Berechnung der
Lizenzgebiihr sei vom Bruttoumsatz auszugehen. Als er-
héhend sei zu beriicksichtigen, daB8 die Beklagte ih-
re Nachbildung in einer im Verhidltnis zum Modell der



-7-"

Kldgerin geringeren Qualitét und unter den Preisen
der Kl&dgerin auf den Markt gebracht habe. Weiter
sei als lizenzerhthend zu bericksichtigen, daB die
Beklagte ihr Modell unter der dem Warenzeichen .
"Clarissa" der Kligerin verwechselbar nahekommen-
den Bezeichnung "Melissa" in Verkehr gebracht ha-
be. Da die Verwendung einer verwechslungsf&higen
Bezeichnung nur ein Bemessungsfaktor fir die zu
schitzende Lizenzgebithr sei, berufe sich die Beklag-
te ohne Erfolg auf die Verjdhrung von Schadenser-
satzanspriichen der Kligerin wegen Verletzung ihres
Warenzeichens. Des weiteren miisse die eingetretene
Marktverwirrung berucks1cht1gt werden,

Bei der Schadensberechnung nach der fiktiven
Lizenzgebilhr sei davon auszugehen, daB dann, wenn
von Entwerfern fiir die Nutzung ihrer Entwiirfe im-
merhin 3 % als Lizenzgebﬁhrfgefdrdert wiirden, ein
gleicher Satz auch hier zugrunde gelegt werden kén-
ne, auch wenn man mit der Beklagten annehme, daB
solche Lizenzen zwischen M6belherstellern nicht iib-
lich seien. Dieser Lizenzsatz sei fir die Uberlas-
sung der Bezeichnung "Melissa" um 2 % auf 5 ¥ zu
erhthen, da auch fiir eine Warenzeichenlizenz von
der Beklagtenvein Betrag hiatte bezahlt werden miis-
sen. SchlieBlich rechtfertige es die eingetretene
Marktverwirrung sowie die Diskreditierung des eige-
nen Schlafzimmermodells der Klagerin, den Lizenz-
satz noch einmal auf insgesamt 6 % des Bruttoumsat-
zes zu erhdhen. Dagegen kdnne die nicht hinreichen-
de Amortisation der Entwurfskosten der Klégérin '
nicht besonders angesetzt werden. Das ergebe insge-
samt einen Betrag von 125.690,40 DM.
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Der Kl#igerin seien daher Uber den vom Landge-
richt zugesprochenen Betrag von 72 750,50 DM hinaus
weitere 52 939,90 DM zuzuerkennen. :

II. Diese Ausfilhrungen werden von der Revision
teilweise mit Erfolg angegriffen.

1. Entgegen dem Vorbringen der Revision ist es
allerdings rechtlich nicht zu beanstanden, wenn das
Berufungsgericht ~ obwohl Lizenzeinrﬁumungen zZwi-
schen Mdbelherstellern nicht {iblich sein mégen - als
Grundlage fiUr eine Schitzung des nach der angemesse-
nen Lizenzgebiihr zu berechnenden Schadens von den
Lizenzgebﬁhrén ausgegangen ist, die Entwerfer von
MSbeln fiir die Nutzung ihrer Entwiirfe fordern und er-
halten. Denn in Ermangelung anderer Schitzungsgrund-
lagen erscheinen die von Entwerfern vereinbarten Li-
zenzgebﬁhren als geeigneter Ankniipfungspunkt.

Damit ist freilich noch nicht gesagt, darin ist
der Revision zuzustimmen, daB im Streitfall der glei-
che Lizenzsatz zu zahlen ist, den die Entwerfer von
M&beln erhalten. Vielmehr ist bei der Priifung, wel-
che Lizenzgebilihr im Einzelfall angemessen ist, zu
beriicksichtigen, daB ein Entwerfer nach der von der
Kiﬁgqrin allerdings bestrittenen Behauptung der Be-
klagten regelmédBig das ausschlieBliche Nutzungsrecht
einrdumt, wihrend im Streitfall die Kligerin mit ih-
rem Schlafzimmermodell am Markt geblieben ist.

2. Mit Erfolg riigt die Revision Jjedoch, daB Be-
rufungsgericht sei unter verfahrenswidriger AuBSer-
achtlassung erheblichen Vorbringens der Beklagten da-
von ausgegangen, die Entwerferlizenz betrage 3 % des
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Bruttoumsatzes. AuSerdem habe es weitere Umstinde
nicht bericksichtigt, die fiir die Schadensschitzung
unter dem Gesichtspunkt der angemessenen Lizenzge-
bihr erheblich seien.

Wenn auch die Schadensschitzung weitgehend dem
Tatrichter ﬁberlasseh ist, so miissen doch die tat-
sdchlichen Grundlagen der Schd@tzung in nachpriifba-
rer Weise festgestellt werden (BGHZ 39, 198, 219).

a) Angesichts des entgegenstehenden Vortrags
der Beklagten durfte das Bérufungsgericht nicht al-
lein aufgruhd‘der von der Kligerin vorgelegten Anla-
gen K 3 und K A davon ausgehen, daB8 Entwerfer von
Msbeln fiir die Einr#umung des Nutzungsrechts an ei-
nem Entwurf fir eine Einrichtung, wie siemdas
Schlafzimmer "Clarissa" der Klédgerin darstellt, {ib-
licherweise eine Lizenzgebithr von 3 % erhalten.

Die Kligerin hat mit der Klage als Anlagen K 3
und K 4 das Schreiben eines Architekten und eine
eigene Aktennotiz iiber die Besprechung mit einem
anderen Architekten vorgelegt, aus denen sich er-
gibt, daB in den dort behandelten F&llen fiir die
Nutzung der Entwiirfe 3 % gefordert und bezahlt wor-
den sind. Sie hat sich ferner auf Sachverstindigen-
beweis fiir ihre Behauptung bezogen, die Lizenzge-
biihr fiir eine einfache (nicht ausschlieBliche) Li-
zenz betrage in der Mébelindustrie iiblicherweise
3 bis 5 % vom Bruttobetrag (Schriftsatz vom
9, Mai 1972, S. 3 ff). Die Beklagte hat das bestrit-
ten (Schriftsatz vom 6. Juli 1972, S. 1). Sie hat
ihrerseits vorgetragen, die von der Kl&gerin vorge-
legten Anlagen betridfen Einzelf#lle iiber Vertrige
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mit Architekten, die nicht verallgemeinert werden
kfnnten. Wenn aber ausnahmsweise vom Bruttobetrag
ausgegangen werde, miisse eine entsprechénd niedri-
gere Lizenzgebtthr gewthlt werden. Ferner hat sie
unter Beweisantritt vorgetragen, im Bereich des
Westfilischen Holzindustrie- und Kunststoffverban-
des seien in den Jahren 1966/1968 durchschnittlich
etwa 2 % Lizenzgebilhren vom Nettoumsatz gezahlt
worden, und zwar fir Entwurf, Entwicklung und Ge-
staltung des fertigen Modells unter Einrdumung der
ausschlieBlichen Nutzung (Schriftsatz vom 30. Mirz
1972, S. 2 ff). Das Landgericht hatte aus dem Vor-
trag der Parteien gefolgert, der iibliche Satz liege
zwischen 2 und 3 %, da im Streitfall keine Umstdnde
fiir eine Erhhung oder Minderung spréchen,'es sich
bei dem Modell der Kligerin auch nur um eine Stan-
dardeinrichtung handele, sei von 2,5 % auszugehen.
Die Beklagte hat dies in ihrer Berufungsbegriindung
angegriffen und ihren Vortrag nebst Beweisantritt
substantiiert wiederholt (S. 6 - 10).

Der Vortrag der Parteien weicht demnach in fol-
genden Punkten voneinander ab: beziiglich der HBhe
der iiblichen Lizenzgebiihr; beziiglich der Grundlage,
von der sie zu berechnen ist (Brutto- bzw. Netto-
umsatz) und beziiglich des Umfanges der Rechtseinriu-
mung. Wenn die Lizenzgebiihr auch regelmiBfig von den
Fabrikabgabepreisen des Verletzers zu berechnen ist
(BGHZ 44, 372, 380 - Messmer-Tee II), so hitte das
Berufungsgericht eine Lizenzgebiihr von 3 % vom Brut-
toumsatz angesichts der Tatsache, daB die Beklagte.
den Vortrag der Kligerin substantiiert bestritten
hat, nur zugrunde legen dlirfen, wenn eine Beweisauf-
- nahme die Richtigkeit der Behauptung der Kligerin

erwiesen hatte. '
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Wire ferner davon éuszugehen; daB die Lizenzge-
bihr des Entwerfers régelmﬁeig fir die Einr¥umung
des ausschlieBlichen Nutzungsrechts gezahlt wird, so
wére die Tatsache, daB die Kl&gerin ihr Modell wei-
ter auf den Markt gebracht hat, 1lizenzmindernd Zu be-
riicksichtigen (BGH GRUR 1972, 189, 191 zu III - Wand-
steckdose II). Das Berufungsgericht hitte dies nur
dann unberiicksichtigt lassen diirfen, wenn bez&glich
einer Schlafzimmereinrichtung, wie sie das Modell
"Clarissa" der Kligerin darstellt, deren Behauptung
zutrife, es wilrden Lizenzgebithren von 3 bis 5 % fiir
die Einrdumung des nicht ausschlieBlichen Nutzungs-
rechts gezahlt. Ohne Beweiserhebung durfte das dage-
gen nicht unberiicksichtigt bleiben.

b) Die HShe der Lizenzgebiihr richtet sich auch
nach dem Verkehrswert des verletzten AusschluBrechts
und nach der Néhe der Nachbildung (BGHZ 44, 381; BGH
GRUR 1972, 189, 191 zu III a. E.). Zu beiden Punkten
hat das Berufungsgericht keine Feststellungen ge-
troffen.

Die Kl§ger1n hat hierzu vorgetragen, ihr Schlaf-
zimmer "Clarissa" sei eine Sensation und ein Schla-
ger auf dem Mdbelmarkt gewesen. Die Beklagte hat das
bestritten. Das Landgericht (Urt. S. 9) hat angenom-
men, es handle sich nur um eine Standardeinrichtung.
Das Berufungsgericht hat insoweit keine Feststellung'
getroffen., Dies wird nachzuholen sein. |

Hinsichtlich der Nﬁhe der Nachbildung hatte das
Berufungsgericht im VorprozeB8 ausweislich des Revi-
sionsurteils (S. 12 ff) ohne RechtsverstoB ausgefiihrt,
die Modelle der Parteien unterschieden sich nur durch
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ganz unbedeutende, iberdies nur mit besonderer Auf-
-merksamkeit wahrnehmbare Gestaltungsmerkmale. Eine
Minderung der Lizenzgebiihr aus diesem Gesichtspunkt:
diirfte daher nicht in Betracht kommen.

Soweit die Kl&dgerin geltend macht, bei ihren
Abnehmern sei wegen der HuBeren Ahnlichkeit der Nach-
bildung ihr eigenes Modell und ihr eigenes Geschidfts-
gebaren in MiBkredit geraten, weil diese entweder
angenommen hitten, sie bringe ihr Modell in gleicher
Ausfithrung auch zu einem billigeren Preis oder'in
‘einer qualitativ geringeren Ausfithrung zu billigerem
Preis auf den Markt, kann die Kl&gerin - wenn ihre
Behauptung zutrifft - allerdings neben der unter Be-
achtung der vorstehenden Ausfiihrungen berechneten Li-
zenzgebiihr Schadensersatz wegen des angerichteten
Marktverwirrungs- und Diskreditierungsschadens ver-
langen.

c) SchlieBlich ist die Revision auch insoweit
begriindet, als das Berufungsgericht der Kl&dgerin
eine Lizenzgebiihr von 2 % fiir die Uberlassung der
Bezeichnung "Melissa" zugesprochen hat, da auch fiir
eine Warenzeichenlizenz von der Beklagten ein Be-
trag hiatte gezahlt werden miissen.

DaB objektiv der Tatbestand einer Warenzeichen-
verletzung vorlige und daf8 diese schuldhaft began-~
gen worden sei, hat das Berufungsgericht nicht fest-
gestellt. Falls das der Fall sein sollte, wére zu
prifen, ob etwaige Schadensersatzanspriiche wegen Wa-~
renzeichenverletzung verjihrt wiren (vgl. BGH NJW
1968, 692). Eine VerJjihrung kime nur dann nicht in
Betracht, wenn die Entscheidung iiber den Hauptantrag
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im VorprozeB sowohl auf Verletiung des Geschmacks-
musters der Klidgerin als auch auf Verletzung des Wa-
renzeichens der Klégerin gestiitzt worden wire, In-
soweit milssen daher die Akten des Vorprozesses bei-
gezogen werden. o '

Im librigen enthdlt das angefochtene Urteil kei-
ne Angaben dariiber, aus welchen Griinden das Beru-
fungsgericht bei der Schitzung des durch eine Waren-
zeichenverletzung entstandenen Schadens unter dem
Gesichtspunkt der angemessenen Lizenzgebithr zu einem
Lizenzsatz von 2 % gelangt. Im allgemeinen ist die
angemessene Lizenzgebiihr bei Verletzung eines Waren-
zeichens niedriger zu bemessen als bei einem gleich
hohen Warenumsatz unter Eingriff in die Urheberrech-
te. Das gilt auch fir die Nachbildung eines Ge-
schmacksmusters. Die H6he der Lizenzgebiihr richtet
sich daher nach dem Bekanntheitsgrad und dem Ruf des
verletzten Warenzeichens (BGHZ 44, 381).

d) Sollte die erneute Priifung ergeben, daB8 ein
Schadensersatzanspruch wegen Warenzeichenverletzung '
nicht gegeben ist, so kann aber bei Beurteilung der
Angemessenheit der Lizenzgebiihr zu beriicksichtigen
sein, daB die Nihe der Nachbildung durch die Wahl
der mit der Bezeichnung "Clarissa" der Kldgerin ver-
wechslungsfihigen Bezeichnung "Melissa" vergrégSert
worden ist. Denn wenn die Parteien einen Lizenzver-
trag geschlossen hdtten, so wdre bei der Bemessung
der Lizenzgebilhr auch beriicksichtigt worden, daB8 der
Vertrieb des Modells der Kligerin nicht nur durch
die N#he der #sthetischen Wirkung des Modells der Be-
klagten, sondern auch durch die N&he der von der Be-
klagten gewdhlten Bezeichnung beeintrdchtigt werden
wlirde.
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'III. Das angefochtene Urteil muB daher aufgeho-
ben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung, auchlﬁber die deten‘des Revisionsver-
fahrens, an das Berufungsgericht zuriickverwiesen wer-
den. '

Kriiger-Nieland ' AlLff Sprenkmann

Schdnberg =  Schwerdtfeger
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