BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

;M%é URTEIL Verkiindet am

14. Juni 1968
Zu g, _ -
Justizangestellter.
als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

in dem Recht gstreit

der Pirma Y <R, F-hrradfabrik, GmbH, vertre-
ten durch ihren Gesch#ftsfihrer Herrn S“, '

Qs trase @,

Beklagte und Revisionskligerin,

- Prozefibevollmiichtigte: Rechtsanwiilte Prof. Dr. (D
und Dr. @ -

gegen

den unter der Iirma H & K¢ handelnden Kaufmann Heinz
i str

D ‘el © traie €@,

Kldger und Revisionsbeklagten,

~ Prozefibevollmidchtigter: Rechtsanwalt Dr. - -



Der I. Zivilsenat dces Bundcesgerichtshofs hat
auf dic miindliche Verhandlung vom 14. Juni 1968 un-
ter Mitwirkung der Bundesrichter Peble, Dr. Sprenk-
mann, Alff, Dr. Simon und Dr. Merkel

fiilr Recht erkannt:

Auf die¢ Revision der Beklagten wird das
Urteil des 5. Zivilscnats des Kammerge-
richts in Berlin vom 11. Mirz 1566 auf-
gehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhand-
lung und Entscheidung, auch iiber dic
Koaten des Revisionsverfahrens, an das
Berufungegericht zuriickverwiesen,

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- G o W G b

Dic Parteien sind Unternchmer der Fahrradbranche.,
Der Kldger ist Rechtsnachfolger der OHG H{J & x@®.
8e¢in Unternehmen gilt als Spezialunternebmen des Rad-
remisportes. Er liofert als Grofhéndler vornehmlich
Rennfabrridder fiir Bahn und StraBe sowvie komplette Renn-
rabmen, AuBerdem vertreibt er Radsportzubehorartikel
und Ercatzteilc.

Die Beklagte ist cine Fahrradfabrik° Sie stellt Mghr-
radrahmen her, darunter Sportrabmen.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law
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Der Kl&ger ist Inhaber des am 12, Marz 1955 un-~
ter der Nummer 672 866 fiir ¥ahrrdder und deren Teile
eingetragenen Warengeichens '"Champion du Monde". Mit
diescm Zeichen versieht er scine Erzeugnisse. AuBer-
dem ist fiir ibn das Wort-Bildzcichen Nr. 709 375 ein-
getragen, das fir Fabrréder italienischer Herkunft
bestinmt ist.

In einem Prospekt "Maskotten-Abziehbilder fir
Auto, HMotorrad, Moped und Fahrrad" bictet der Klager
gcin Warenzeichen in Komposition mit den Regenbogen-
Farbleisten unter den Nummern 41 und 38 als Abzieh-
bilder in Beuteln zu je 10 Stiick an. Das Abziehbild
Nr. 37 besteht ebenfalls aus regenbogenfarbenartig
unterceinander angeordneten Farbleisten. Auf sciner
mittleren schwarzen Parbleiste befindet sich die Be-
schriftung "Campione del mondo”.

Seit Juli 1960 versah dic Beklagte einc gréBere
Anzahl der von ihr hergestellten und vertriebenen
Erzeugnisosce ncben ibren Firmenzeichen mit regenbogen—
forbigen Abzichbildern, die die Aufschrift "Campione
del mondo" und "Champion du londe" trugen.

Nachdem dic Rechtsvorgingerin des Kldgers die Be-
klagtc im September 1960 aufgefordert hatte, eine wei-
tere Benutzung scines Warenzcichens sowie des dhnli-
ghen Zeichens “Campionc del mondo" zu unterlassen und
fiir dic Benutzung einc Entschéddigung zu zahlen, erkl&r-
te sich die Beklagte zwar bereit, das eingetragene
Wortzcichen nicht mebr zu verwenden, weigerte sich je-

"doch, auch dic Benutaung: der Bezecichnung "Campione del
mondo' - zu -unterlassen, |
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Entsprechend einer daraufhin von der Rechtsvorgin-
gerin des Klégers wegen Verletzung des Wortzeichens
Nr. 672 866 cerhobenen Xlage verurteilte das Landgericht
Berlin durch Urteil vom 5. Juli 1961 die Beklagte,
es beil Vermeidung einer vom Gericht fiir je-
den ¥all der Zuwiderhandlung festzusetzen-
den Geldstrafc zu unterlassen, Fahrr#der,
insbesonderc Fahrradrahmen, mit dem Zeichen
"Campionc decl mondo" zu verschen, dic so ge-
kennzeichneten Fahrrédder in den Verkehr zu
bringen oder das Zcichen auf Ankiindigungen,
Preiplisten, Geschéftsbriefen oder dcrglei~
chen anzubringen, und dic angegebenc Kenn-
zeichnung auf den in ihrem Besitz befindli-
chen Fahrriddern zu bescitigen, der Klégerin
Augkunft Uber Zahl und Prcis der von ihr mit
dem Zeichen "Champion du Monde” und “Campione
del mondo" wverschenen und verkauften Fahrri-
dern zu ertcilen, '

Das Landgericht stellte ferner fest,

da3 dic Beklagte verpflichtet ist, der Klid-
gerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus
der Verwendung der genannten Zecichen entstan~
den ist und entstehen wird.

~Berufung und Revision gegen dieses Urteil sind zu-
riickgewiesen worden.

Der Kliéger begehrt unter Berufung auf die Feststel-
Jdungsentscheidung im Vorprozef Schadensersatz. Er hat
geinen Anspruch urspriinglich als entgangenen Gewinn - |
mit einem Teilbetrag von DM 18.000,--, als gesch8ftli-
che EinbuBe infolge Marktverwirrung mit einem Teilbe~
trag von DM 1.500,~~ und als voraussichtliche Aufwen-
dungen zur Beseltigung der Markiverwirrung mit einem
Peilbetrag von DM 500,-- geltend gemacht. Fiir den Fall,
daBl seincr Schadensberechnung nicht gefolgt werden kon-
ne, hat er die Zahlung ciner Lizenz von mindestens 5 %
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des von der Beklagten erzielten Umsatzes als Scha-
densersatz verlangt.

Er hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, DM 20.000,-~
nebst 4 % Zingsen gseit dem 18. Mai 1962 an
ihn zu zahlen.

Die Beklagte hat beantragt,

dic Klage abzuweisen.

Siec bat besbtritten, dad dem Kldger ein Schaden
entstanden sci. Secin Zecichen sci verwidssert, veil er
es in Form von Abziehbildern zu Hunderttausenden ver-
kaufe. Als entgangene Lizenzgebiihr kénnten nicht 5 %
von Umsatz angesetzt werden, weil der Nettoverdienst
in der.Fahrradbranchc nicht mehr als 2 - 3 % errciche.

Plir die 8chadensbercechnung kdmen aufierdem nur
21095 konmplette Sdtze der Abziehbilder mit den frag-
lichen %eichen in Betracht, von denen 7000 durch Uber-
streichen der Worte mit Goldfarbe unkenntlich gemacht
vorden seien.

~ Das Iondgericht bat der Klage in Hohe von DM
18,000,-~ nebst Zinsen stattgegeben. Wegen des Ersatz-
anspruchs flir Marktverwirrung und deren Beseitigung
hat es die XKlage abgewiesen.

Das Kammergericht hat die Berufungen beider Par-
teilen zurlickgewicsecn.
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Mit der Revision verfolgt die Beklagte ibre An-
trige aus dem zweiten Rechtszug weiter; der Kléager
bittet, dic Revision szuriickzuweisen,

Entscheidungsgriinde:

- —— - R e @i e e G e e —

I. Das Berufungsgericht geht von der rechtskrafti-
gen Feststellung des Urteils im VorprozeB aus, wonach :
dic Beklagte verpflichtet ist, dem Kldger allen Schaden
zu ersetzen, der diesem aus der Verwendung des Waren-
zeichens Nr. 672 866 (Worizeichen "Champion du Monde")
und der damit verwechslungsfihigen Bezeichnung "Campione
del mondo" entstanden ist und noch entstehen wird.

Hinsichtlich der Anzuahl der Verletzungsfidlle, so
fiihrt das Berufungsgericht aus, konne dahinstebhen, ob
dic Beklagte mehr als 21095 Fabrradrahmen mit den Zei-
chen verschen habe. Dicse Zahl genilige, um die geforder-
te Lizenzgebiibr von DM 18.000,-- zu rechifertigen. Nicht
zu beriicksichtigen sei der Umstand, daf die Beklagte
bei etwa 7000 mit dem kligerischen Zeichen versehenen
Fahrrddern dic in Fragec stehenden Worte durch Uberpin-
seln mit Goldfarbe habe bescitigen, die Regenbogenfar—
benkombination aber habe bestechen lassen, Nachdem der
Klidger im Berufungsrechtszug auch das fiir ihn einge-
tragene Wort-Bildzeichen Nr. 709 375 vorgelegt habe, |
das nchen den Worten "Champion du Monde" die Regen~
bogenfarben schiitze, sei der Auffassung des Landge-
richts zu folgen, dic Regenbogenfarbenkombination ge-
‘hére zum Warenzoichen des Kligers. Jedenfalls verstoBe
es gegen dic guten Sitten, wenn dic vom Kliger gewdhl~
te Art der Warenzceichen und Dekorationen, bei der Far-
benzusammenstellung und Wort zusammen becindrucken soll-
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ten, wobel dic Farbenkombination besonders ins Auge
falle, soweit verindert werde, daB nur noch die Far-
benkombination librig bleibe und in diescr Form be-
nutzt werde. IPenn der unbefangene Betrachter werde
sich durch dic auffdllige Farbenkombination anzichen
laggen und kaun auf dic erst bei ndherer Betrachtung
iiberhaupt erkennbarc Beschriftung achten.

II. Dicse Ausfiihrungen werden von der Revision
im Ergebnis nit Erfolg angegriffen.

Soweit dic Beklagte die auf den Abziehbildern be-
findlichen Worte "Champion du Monde" und "“Campione del
mondo" durch Ubermalen mit Goldfarbe unleserlich ge-
macht hat (in 7000 Fi#llen), kann das die Schadenser-
satzpflicht der Beklagten feststellende Urteil des
Vorprozessco (betreffend die Verletzung des Vortzei-
chens Nr. 672 866) nicht Grundlage fiir den Schadens-
 ersatzanspruch gein. Das Berufungsgericht durfte auch
nicht den Schutz des Wortzecichens durch Hinzunahme
von Bestandteilen aus dem Wort-Bildzeichen erweitern
und dadurch den Inhalt der Entscheidung des Vorpro-
zesses veridndern.

Das Berufungsgericht war allerdings cntgegen der
Auffagsung der Reovision nicht gehindert, auch die in
dem VorprozeB nicht ertrterte Verletzung des Wort-Bild-
zoichens Nr. 709 375 zur Grundlage des Schadensersatz-
~ anspruchs zu machen. Dic Annabme des Berufungsgerichts
aber, dic Rechte aus diesem Zeichen seien verletzt
worden, h#lt der rechtlichen Rachpriifung nicht stand.
Da dic Beklagte das Wort-Bildzeichen (in den 7000 Fidl-
len der Ubermalung der Wortc) nur hinsichtlich eines
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Teiles des Bildbestandteils (Regenbogenfarbenkombina-—
tion) benutzt hat, hiitte das Berufungsgericht priifen
miissen, ob der Kliéger fiir dicsen Bestandteil sclb-
sténdigen Zecichen— oder Ausstattungsschutz beanspru-
chen kann, Das wédrec dann der Fall, wenn dic Regenbo-
genfarbenkombination fiir sich allein ausrceichende Un-
tcrgcheidungskraft besitzt und deshaldb von ceinem nicht
uncrheblichen Teil der maBgcblichcn Verkehrskreise

als Hinweis auf die Herkunft der VWare aus cinem be-
gtirmten Betrieb angesehen wird (BGH GRUR 1966, 436 -
Vita - Melz; GRUR 1966, 495 - Uniplast; MDR 1968, 27 -
Haggi). Insoweit sind aber bereits in dem Revisionsur-—
tcil des Vorprozesses (Seite 10) Bedenken erhoben wor-
den, weil dic Regenbogenfarbenkombination nach Motiv
und Ausgestaltung flir Waren der hicr in Betracht kom-
nenden Art nicht ungebriéduchlich sei. Dem entspricht,
daB dic Regenbogcnfarbehkombination in der vorgelegten
‘Preisliste (Hulle GA 118) zu Nr. 37 und 41 als "Weltmeister~
schaftofarben'" bezecichnet ist und méglicherweise eine '
jedenfalls in den beteiligten Verkehrskreisen allge-
mein bekannte und ibliche Kombination darstellt.

Der crforderlichen Priifung der Hinweiseigenschaft
dor Regenbogenfarbenkombination hat das Berufungsge-
‘richt nicht schon nit der Erwdgung geniigt, der unbefan-
gene Betrachter werde gich durch die auffédllige Farben-—
kombination anzichen lassen und kaum auf die erst bei |
nitherer Betrachtung iiberhaupt erkennbare Beschriftung
achten. Denn in diegen Zusammenhang geht das Befufungs~
gericht ersichtlich nicht von dem eingetragenen Wort—
‘Bildzoichen des Kligers aus, sondern von dem von bei-
den Parteien verwendcten Farbenstreifen, in dessen
schvwarzem Mittelstreifen sich die Worte "Champion du
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Monde" befinden, der aber in diescer Kombination und
Form nicht als Warcnzeichen fiir den Kléger cingetra-
gen ist.

Auch mit der Hilfsbegriindung, jedenfalls ver-
stofle dic Benutzung der Regenbogenfarbenkombination
gegen § 1 UWG, kann dic Annabme des Berufungsgerichts
nicht gecrechtfertigt werden, dic Beklagte sci auch
im Umfenge der 7000 nicht mit den Kennzeichen ("Champion
du londc'" bzw. "Campione del mondo") versehenen Fahr-
rddern sum Schadensersatz verpflichtet. Denn bei der
hier gegebenen Sachlage wiirde ein Anspruch nach § 1 UVG
dann nicht in Betracht kommen, wenn durch dic Benut-
zung der Regenbogenfarbenkombindtion Rechte des Klé-
gers nicht verletzt werden.

III. Dag Berufungsgericht hédlt cine Lizenzgebiihr
von 3 % fiir angencesen. Dazu fithrt es aus, der unge-
mein wirkungsvolle Dckorationseffekt der farbigen Zei-
chen mit den bei Radintercssenten und Radsportlern be-
kannten und beachtcten Worten “"Chanmpion du Monde! oder
"Campione del mondo" erzicle cinen beachtlichen Werbe-~
reiz, der im Falle ciner ILizenzvergabe entsprechend
im Geblihrensatz Ausdruck finden werde. Die Tatsache,
daf der KlEger die in Frage stehenden Farbzeichen mit
den Aufschriften frei verkaufe, habe auf die Festset-
zung der Lizenzgebiibr keinen Einflufl, Denn ein derar-
tiger Verkauf erfolge unter der genauen Kontrolle des
Xligers und umfasse nur dic Abgabe kleiner Mengen.
8e¢lbst wenn diesc Abzichbilder von Dritten fiir andere
Waren hezogen verden konnten oder bezogen worden gein
gollten, dann dndere das nichts an der Héhe der Li-
zenzgeblihr., Denn in dem Kaufpreis sei begrifflich eine
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Lizenzgebiihr enthalten, die bei einem Gesamtpreis fiir

4 Abziehbilder von DM 2,-- nicht unerheblich sei.

% % bei cinem Umsatz von DM 611.755,~- ergebe eine Ge-
bihr in H6he von IM 18.322,65; damit sei der Klage-
anspruch von DM 18.000,-- begriindet.

IV. Diese Ausfiihrungen des Berufungsgerichts sind
nicht frei von Rechtsirrtum.

Das Berufungsgericht durfte allerdings den Schaden
nach der angenesscnen Lizenzgebithr berechnen (BGH GRUR
1966, 375, 378 - McBmer-Tec II). Die Hhe ist vom Tat-
vichter im Rahmen des hier anwendbaren § 287 ZPO fest~
ebend sind die Umstinde des Einzelfalles.
Dabei ist in Betracht zu ziehen, was bel vertraglicher
iinrdumong ein verniinftiger Lizenzgeber gefordert und
gin verninftiger Lizenznehmer gewdhrt hdtte, wenn bei-
de die im Zeitpunkt der Entscheidung gegebene Sachlage
gekannt hétten; bei diescem Abwégen sind der Bekannt-
heitsgrad und der Ruf des Warenzeichens scwie das MaB
der Verwechsolungsgefahr zu beriicksichtigen.

zusetzen. Haf

~ Das Berufungsgoricht hat mit seiner Erwdgung, der
ungomein wirkungsvolle Dckorationseffckt der farbigen
Zeichen in Verbindung nit den bei Radintercsscenten und
Radsportlern bekannten und beachteten Worten '"Champion
du Monde" und "Campione del mondo" erziele einen be-~
achtlichen Werbeanreiz, nicht die aufgezeigten, maf-
geblichen Gesichtspunkte insbesondere nicht die Ab-
héngigkeit der HOhc der Lizenzgeblihr von der Stérke
 des verletzten Warenzeichens beriicksichtigt. Soweit
die Verletzung dcs Wortzcichens und die daraus begriin-
dete Schadensersatzpflicht als Anspruchsgrundlage dient,
durfte das Berufungsgericht zur Berechnung der Hohe
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einer Lizenzgebiihr keine dem Wort-Bildzeichen zuzu-
rechnenden Merkmale ("ungemein wirkungsvoller Dekora-~
tionseffekt" der farbigen Zeichen) heranziehen.

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts
ist dicec HBhe des iiblichen Reingewinns an den mit den
Kennzeichen versehenen Fabrriddern und Rahmen schon
deshalb von Bedcutung, weil sich die Hohe dessen, was
verniinftigerweisc als Lizengzgebiihr gefordert werden
kann, auch nach dem brancheiiblichen wirtschafitlichen
Reincrgebnis des Geschiifts richtet. Das Berufungsge-
richt hitte auch den von ihm hilfsweise unterstell-
ten Umstand, daf dic Abgziehbilder von Dritten auch
fir anderc Waren bezogen werden kdnnen (BU 15) zur
Feststellung des Rufs des Warenzeichens und des MaBes
der Verwechslungsgefahr heranzichen miissen. Denn die
Moglichkelt, dafl das Warenzeichen mit dem Willen des
Kldgers auch auf Varen auftaucht, die nicht vom Kl&-
ger stammen, ist gecignet, die Unterscheidungskraft
des Varenzeichens zu schwidchen und damit die HGhe der
Lizenzgebihr zu nindern. Die Feststellung des Beru-
fungsgerichts, im Kaufpreis von DM 2,-- fir 4 Abzieh-
bilder sci eine nicht unerhebliche Lizenzgebiihr ent-
halten, 1é08t auBer Betracht, dafl nach den Angaben der
Preisliste (Hiille GA 118) dic insoweit mafgeblichen
Handlercinkaufspreise fiir die vier Abziehbilder ins-~
gesamt DM 0,52 betragen. Unter Beriicksichtigung der
Materialkosten licgt demnach cine etwaige Lizenzge~
bithr nicht unerheblich unter dem vom Berufungsgericht
berechneten Betrag von 3 % = 0,87 DM jec Rahmen,
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V. Nach alledem war das Urtecil des Berufungsge-
richts aufzuheben und dic Sache zur anderweiten Ver-
handlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zu-
rickzuverwveisen, denm auch dic Entacheidung iiber die
Kosten des Revigsionsverfahrens zu libertragen waren.

Pehle Sprenknann Alff
Simon Merkel
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