-,
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Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: ja (zu a und b)

"MeBmer—-Tee II"

BGB §§ 249 H4, 251, 262; wie § 24

a) Bei Varenzeichenverletzungen kann der Schaden auch
anhand der liblichen Lizenzgebiihr berechnet werden.

Hat der Verletzer das fremde Warenzeichen fir eine
minderwertige Ware benutzt und dadurch auch den Ruf
der Ware des Zeicheninhaters bheeintriéchtigt, so kann

Ersatz dieses Schadens iber die iibliche Lizenzgetiihr

s’
g
al
o

hinaus gefordert werden.

¢) Zwischen den im immaterialgﬁterrechtvanerkanntan
Moglichkeiten der Schadensbherechnung besteht kein
Wahlschuldverhdltnis.

BGH, Urt. v. 12. Januar 1966 — Ib ZR 5/64 - OI¢ Frankfurt/Main
16 Prankfurt/Main



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

ZR__5/64 URTEIL Verkiindet am

12. Januar 1966,
Zug,
Justizangestellter,

als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma H{JJ. Feabrik r
Pranz & KG., vertreten durch die person-
lich haftenden Gesellschafter Frang Gradinger sen. und

Alvert A MUNRNED-G , CONED-FED-Strase QD

Peklagten und Revigionsklégerin,

- ProzeBbevollméichtigte: Rechtsanwilte Prof. Dr. (D
. und Dr.

Firma Eduard MH KG., vertreten durch den persodnlich
haftenden Gesellschafter Gerhard SEJR, Fh,
HED (a:trate (D

Klédgerin und Revisionskeklagte,

- ProzeBbevollmiichtigte: Rechtsanwilte Dr. (i EENEGNGNDG
und Dr. (EED- -



Matthias Prinz

Rechtsanwalt W\A‘Mfgrinz.law

Der Ib - Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die miindliche Verhandlunz vom 12. Januar 1966 unter
Mitwirkung der Senatspréisidentin Dr. Kriiger-Nieland und
der Bundesrichter Pehle, Dr. Misl, Alff und Dr. Simon

fir Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats
des Oberlandesgerichts Frankfurt/Main vom 31.
Oktoter 1963 wird auf Kosten der Beklagten
zuriickgewiesen.

Von Rechits wegen

~

Tatbestand:

Die Kldgerin, ein Unternehmen der Teeindustrie, ist
Inhaberin des Warenzeichens "Messmer im Nu". Dieses benutzt
sie beim Vertrieb von AufguBbteuteln fiir schwarzen Tee.

Die Beklagte hat in den Jahren 1957 bis 1959 Aufgufi-
beutel fiir einen von ihr vertriebénen Bronchial-Tee u.a.
gleichfalls mit den Worten "im Ku" in farblicher Umrahmung
versehen, ’

In einem friitheren Rechisstreit ist rechtskriftig fest-
gestellt worden, daB die PReklagte verpflichtet ist, der
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Klégerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die
Verwendung der Worte "im Nu" in einer bestimmten bildlichen
Darstellung entstanden sei und noch entstehen werde (vgl.
das in GRUR 1961, 343 ff abgedruckte Urteil des Rundesge-
richtshofs vom 27, Januar 1961).

In dem vorgenammten Zeitraum hat die Teklagte 411.551
Packungen zu je 20 Beuteln und 131.192 Packungen zu jc
8 Beuteln Pronchial-fee in der beanstandeten Aufmachung
an ihre Vertrietsgesellschaft Franz GNP XG geliefert;
diese zahlte daflir je 0,50 DKM fiir die groBere und je 0,30 IM
fiilr die kleinere Packung an die Teklagte und verkaufte die
Packungen zu 0,99 bzw. 0,28 DM weiter.

Die Klégerin hat von der Teklagten auflergerichtlich
zundchst die Herausgabe der Hulfte des von dieser durch
den Verkauf ergielten Gewinns gefordert und gegen sie ein
Anerkenntnisurteil erwirkt (2/6 0 62/62 1G Prankfurt/ilain),
durch das die Beklagte zur Vortereitung der Gewinnheraus-
gabeklage verurteilt worden ist, ihre Riicher und die daszu
gehdorigen Telege einem Treuhiénder insoweit vorzulegen, als
diese sich auf Herstellung und Vertrieb von Bronchial-Tee
unter der Pegelchnung "Hermes ... im Nu'" beziehen. Die
Peklagte hat daraufhin angegeten, mit Verlust verkauft zu
haben. Die Klidgerin hat nunmehr Schadensersatz gefordert und
mit der vorliegenden Klage beantragt, |

die Beklagte zur Zahlung eines der HOhe nach in das
Ermessen des Gerichts gestellten Schadensersatzes zu
verurteilen.

Sie hat vorgeschlagen, die Hohe des Schadens anhand
einer Art Lizenzgebiihr fiir jede mit der beanstandeten
Aufmachung verkaufte Packung zu berechnen.



Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und
geltend gemacht, die Klédgerin konne als Schadensersatz

"nicht mehr eine angemessene Ijizenzgeblihr fordern, nachdem
“sie sich im Rahmen der ihr zu Gebote stehenden Wahlmbg-

lichkeit fiir die Herausgate des Gewinns entschieden und
das bestehende Wahlschuldverhdltnis sich damit auf diesen

“Anspruch‘konkretisiert habe. Hilfsweise hat die “eklagte

voroebracht dle Klagerln miisse. zuvor auf ihre Rechte

‘aus dem Anerkenntnlsurtell verzlchtenoAFerner konne fiir

die Verletzung von Warenzeichenrechten niemals Schadens—
ersatz unter Zugrundelegung einer hypothetischen Lizenz-
gebiithr rerechnet wefden, und schlieﬁlich sei auch nichts
dafiir dargetan, daB der Kligerin durch die teanstandete
Zeichenverletzung ﬁberhaﬁpt irgendein Schaden entstanden
sei.

Das Landgericht hat der Kligerin einen auf 1 v.H.
der Umsatzerlose der Peklagten bemessenen Schadensbetrag
in Hohe von 2.451,33 INM unter dem Gesichtspunkt einer
angemessenen Lizenzgebiihr zugesprochen. Die hiergegen
von der Beklagten eingelegte Terufung ist zuriickgewiesen
worden. Mit der vom Perufungsgericht zugelassenen Revision
verfolgt die Peklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage
weiter. Die Kil#gerin bittet um Zuruckwéisung des Rechts~

mittels.

mntscheldungsgrunde.

I. Auf Grund des rechtskraftlgen Urteils im Vorprozeﬁ
(RGH GRUR 1961; 3473 ff) steht zwlschen den Parteien fest,
daf die peklagte der Klagerln wegen der Verwenaung der

‘

renbezplchnung "im Nu" zum Schadencersatz verpflichtet



ist. Im gegenwdrtigen Rechtsstreit geht es um die Frage,
ob .der KléEgerin ein Schaden entstanden ist, sowie um die
- Art der Berechnung und die:Hohe dieses Schadens. Das

. "erufungsgericht hat bei seiner Schadensterechnung die
-Grunds#dtze herangezogen, die in der Rechtsprechung seit
langem bei; schuldhaften Eingriffen in fremde Urhever-
rechte, Patentrechte und Gebrauchsmusterrechte zugrunde
~gelegt werden und nach denen der Schaden auf dreierlei
.Weise berechnet werden kann:

- 1. als konkreter Schaden nach §§ 249 ff PGB unter
EinschluB auch des entgangenen Gewinns (§ 252 RGR)
und unter Geldentschiddigung, soweit die Herstellung
des fritheren Zustandes unmoglich ist (§ 251 Abs. 1

PGR);
2. in Hohe einer agngemessenen Lizenzgebiihr;

3. in "3estalt des vom Verletzer durch den Eingriff
erzielten Gewinns.

' Das Reichsgericht hatte bis zuletzt bei Wa r e n -
z-¢ i ¢ h e nverletzungen nur die erste dieser Berechnungs-
arten fiir zuldssig erachtet, die sich unmittelbar aus dem
Gesotz -ergibt; die dritte hatte es in zashlreichen Ent-
scheidungen stets asusdriicklich verworfen und die zweite
Terechnungsart, sowelt ersichtlich, nie angewandt, obwohl
diese bei der Perechnung des Schadens aus der Verletzung
der sonstigen Immaterialguterfechte den am hiufigsten
beschrittenen und den geringsten Beweisschwieriszkeiten
ausgesetzien Veg der Schadensermittlung darstellt. Reichs-
gerichtarat Pinzger hat diese Schadensberechnungsmethode
bei Warenzeichen mit der ﬁegrundung als unstatthaft be-~
zeichnet, sie: scheide wegen der Unzulidssigkeit von Lizenz-



vertragon liber Warenzeichen aus (Plnzger—Helnemann, Das
deutsche Warenzeichenrecht, 2. Aufl. § 24 Anm. 21),
Tetzner (korenznlchenrecht § 24 Anm. 44) und Busse
(Warenzelchengesetz, 3, Aufl., § 24 Anm. 15) stellen
daher mit Recht fest, daf das Reichsgericht bei Waren-
zeichenverletzungen die Berechnﬁng des Schadens in Form
'éiner angemessenen Lijizenzgebiihr nicht zugelassen habe,

Inzwischen hat der Bundesgerichtshof dahin entschieden,
daB auch bei Warenzeichenverletzungen Herausgabe des Ver-
letzergewinns gefordert werden konne (RGHZ 34, 320 ff -
Vitasulfal), dabei jedoch nicht Stellung zu der Frage
~A'ggezz‘u‘)mrruan, ob der verletzte Warenzeicheninhaber den Schaden
auch in Gestalt einér angemessenen Lizenzgebiihr berechnen
kann. Diese Frage ist entgegen der Meinung des Reichs-
gerichts anges1chts der wirtschaftlichen Bedeutung, welche
die Einrdumung von Warenzeichenlizenzen heute erlangt hat,
mit dem Perufungsgericht zu bejahen,

II. 1. Die ﬂerechnunv des Schadens unter dem Gesichts-
punkt der angemeosenen Lizenzgebithr kommt bei Eingriffen
| in AusschlieBlichkeitsrechte des Immaterialgliterrechts
Uterall dort in Betracht, wo die Ubertragung oder Uber-
lassung solcher Rechte zur Benutzung durch Dritte gegen
Entgelt rechtlich mbglich und verkehrsiiblich ist; sie
scheidet aus, wo der Rechtseingriff iblicherweise auch
gegen Entgelt nicht gestattet oder hingenommen wird, wie
regelmifig bei schwerwiergenden Beeintrichtigungen des
Persﬁnlichkeitsrechts; deren Gestattung den Verletzten
in eine unwiirdige Lage‘bringen wiirde. Deshaldb ist dieser
Weg der Schadensberechnung bei Eingriffen in Urheberrechte,
Patent- und Gebrauchsmusterrechte, da diese Rechte in
weitestem Umfang durch Einrdumung von Iizenzen ausgewertet



zu werdeh pflegen, dariiber hinaus arer auch bei Ein-
griffen in das Recht am eigenen Bilde (PGHZ 20, 345, 354
- Motorroller) anerkannt dagegen bel einer erheblichen
Verletzung 1deeller Interessen durch eine Rildverdffent-
_llchung, bei der die Erteilung einer Zustimmung aus dem
erwahnten Grunde schlechthin als ausgeschlossen erscheinen
muBte, fir nicht gangbar erachtet worden (BGHZ 26, 349,
‘352 - Herrenreiter). Wdre die Einrdumung einer l.izenz am
‘Warenzelchen rechtllch unzu1a381g, so k#me diese Schadens-
berechnuna hiernach allerdlnge nicht in Petracht. Die
Linrdumung einer Tizenz am Varenzeichen ist aber jedenfalls
in der Weise rechilich mdglich, daB der Zeicheninhaber
einem Dritten gegeniiber mit schuldrechtlicher Wirkung
darauf verzichtet, die aus dem Zeichenrecht flieBenden
Anspriiche aus Rechtsverletzungen geltend zu machen. Das
ist bereits in der Rechtsprechung des Reichsgerichts aner-
kannt gewesen (RGZ 100, %, 6) und vom Bundesgérichtshof
tinernommen worden (RGHZ 1, 241, 246; GRUR 1957, 34, 35 -
Hadef)° Wenn Pinzger (aaQ) die Unzullssigkeit der Lizenz-
einrdunung bei Warenzeichen als Grund dafiir gnfithrt, dal
hier der Berechnunz des Schadens nicht eine angemessene
Lizenzgebithr zugrunde gelegt werden konne; so hat er damit
ersichtlich nicht diese rein schuldrechtlich wirkende,
sondern die sog. dinzliche Lizenz im Auge gehabt, die das
Reichsgericht fir rechtlich unzuldssig gehalten und iiber
deren Zulidssigkeit der Bundesgerichtshof bisher nicht ent-
schieden hat. Ob an Warenzeichen dingliche TLizenzen bestellt
werden konnen, braucht aher auch im Streitfall nicht ent-
schieden zu werden, denn entgegen der Ansicht Pinzgers
hénzt die hier sllein zu entscheidende Frage, ob der ver-
letzte Inhaber eines Immaterialgliterrechts wie des Rechis
am Warenzeichen den Schaden nach der angemessenen Lizenz-
gebiihr berechnen kann, nicht davon ab, ot die Befugnis,
die der Verletzer widerrechtlich in Aaspruch genommen het,



ihm mit einer gegen Dritte wirkenden AusschlieBlichkeit

~ oder bloB8 mit schuldrechtlicher Wirkung hdtte iibertragen
werden konnen. Der Gedanke, der denAVerietzer zur Ent-
richtung einer angemessenen l.izenzgebiihr verpflichtet,
"ist vielmehr der, daB er zu Unrecht eine dem Rechtsinhaber
ausschlieBlich vorbehaltene Befugnis in Anspruch genommen
‘hat, fiir deren Ausiibung bei vertraglicher Einféumung im
Rechtsverkehr iiblicherweise ein Entgelt an den Rechtsin-
haber hstte gewdhrt werden miissen (PGHZ 20, 345, 353;

26, 349, 352). Dieser Gedanke trifft arer auch dann zu,
wenn der Rechtsinhaber die in Betracht kommende rechtliche -
Befugnis nicht mit dinglicher Wirkung auf den Verletzer
hédtte Urertragen konnen.

Auch aus der rechtlichen Natur des Warenzeichens er-
geben sich keine durchgreifenden Bedenken gegen diese Art
der Schadensberechnunga Allerdings ist davon auszugehen,
daB der Schaden, dessen Ersatz auf diesem Wege beansprucht
wird, im Schutzbereich der verletzten Rechtsnorm liegen,
also gerade aus dem Eingriff in das fremde Recht hervor-
gegangen sein muB; die angemessene Ljzenzgebiihr kann daher
der Schadensterechnung nur insoweit’zugrunde gelegt werden,
- als sie bei der im Rechtsverkehr iitlichen Rechtseinrdumung
gerade fiir diesen Eingriff in das Recht und nicht ledig-
lich fiir die Uberlassung sonstiger Positionen, wie etwa
einer rein wettbewerblichen Vorzugsstellung gewdhrt zu
werden pflegt. Es ist nicht zu verkennen, daB hier ein ge-
wisser Unterschied zwischen dem Recht am Warenzeichen und
den Ausschlieflichkeitsrechten testeht, fiir die bereits
das Reichsgericht die Schadensbgrechnung'nach der angemes-
senen IlLjizenzgebihr zugelassen hatte., Rei den Rechten des
Urhebers oder Erfinders ist die Uberlassung der aus dem
Ausschlieflichkeitsrecht flieBenden Befugnisse zur ge-



werblichen Verwertung in weit groferem MaBe iblich, als
bei Warenzeichen, und sie entspricht auch weitgehend dem
Sinn und Zweck dieser Rechte. Auch der erkennende Senat
hat in anderem Zusammenhang allgemein auf den zwischen

- dem Patentrecht und dem Recht aus dem Warenzeichen bhe-

stehenden Unterschied hingewiesen, der sich daraus er-

- gibt, daf jenes Recht seine Entstehung in erster Linie
einer schutzwirdigen geistigen Leistung verdankt, die es
rechtfértigén kann, die Rechtsstellung des Erfinders in
‘einzelnen Peziehungen anders zu heurteilen als die des
Warenzeicheninhahers (PGHZ 41, 84 ~ Maja = GRUR 1964,
372, 375). Die Revision meint, dieser ¥esensunterschied
sei in der Vitasulfal-Entscheidung, mit der die Schadens-
kerechnung in Gestalt der Herausgate des Verletzergewinns
auch fiir Warenzeichenverletzungen anerkannt worden ist,
verkannt worden und miisse dazu fiihren, die Schadensberech-
" nung nach der angemessenen Lizenzgebithr bei Warenzeichen-
verletzungen 2zu verneéinen. Dem kann jedoch nicht.gefolgt
werden., Zwar dient das Recht am Warenzeichen im wesent-
lichen nur:dazu, auf die Herkunft eines Erzeugnisses aus
e inenmn bestimmten Unternehmen hinzuweisen; um diese
Herkunftsfunktion zu gewdhrleisten, spricht das Gesetz
(§§ 15, 24 WZG) dem Zeicheninhaber das Recht zu, jedem
Dritten den Gebrauch derselben oder einer verwechslungs-

- fahigen Warenbegzeichnung fiir gleiche oder gleichartige
Waren zu vertieten. Aus dieser Funktion des Warenzeichens
kénnen sich der Einrdumung einer Lizenz auch in Form

- des nur schuldrechtlich wirkenden Vergichts auf die
Geltendmachung von Anspriichen rechtliche Hindernisse ent-'
gegenstellen, durch die die Vertragsfreiheit auf diesem
Geviete eingeschrénkt wird. So wdre es z.P. unstatthaft,
eine Warenzeichenlizenz einzurdumen, soweit der Zeichen-
gebrauch des Lizenznehmers zu einer Irrefiihrung des



- 10 -

‘Publikums iiber die Qualitst der mit dem Zeichen versehenen
ware filhrte; ein Lizenzvertrag, der keine w i r k 8 a m
erscheinende Vorsorge gegen diese Gefahr vorsieht, kann
daher wegen VerstoBes gegen § 3 UWG nach § 134 BGB nichtig
sein (vgl. BGHZ 1, 241, 246). Ferner kann ein Zeichenge-
brauch durch mehrere rechtlich selbstédndi;ze Unternehmen,
wenn diese dem Publikum als selbstédndige, miteinander in
Wettbewert stehende und nicht durch Vereinbarungen mit-
einander verbundene Unternehmen erscheinen, zur Schwidchung
der Kennzeichnungskraft des Warenzeichens und schlieBlich
sogar zur Umwandlung des Zeichens in ein Freizeichen oder
‘eine Reschaffenheitsangabe fiihren, auch wenn in Wahrheit
eine Erlaubnis zur Renutzung des Warenzeichens erteilt
worden ist (PGHZ 34, 299, 307 - Almglocke). Diese beiden
Jesichtspunkte hindern jedoch rechtlich nicht und haben
nicht gehindert, Lizenzvertrige liber Wgrenzeichen unter
voller Wahrung des rechtlichen Charakters des Warenzeichens
als eines 'betrieblichen Herkunftshinweises und unter Ver-
meidung einer Irrefilhrung des Publikums zu schlieflen; der-
artige Vertridge haben im Wirtschaftuwleben eine erhebliche
Bedeutung namentlich dort erlangt, wo die wirtschaftliche
Kapazitdt des Zeicheninhabers nicht ausreicht, die Nach-
frage nach %are zu decken, die mit dem Zeichen versehen wird.
Naturgemédfl sind es in erster Linie die dem Publikum bekannt
gewordenen Zeichen - zu denen auch das hier verletzte
Warenzeichen der Kldgerin gehort -, bei denen die Ein-
réumung von Ljzenzen i%lich isgt.

' Die Anwendung der hier fraglichen Schadensberechnung
ist bei Warenzéichenverletzungen auch dann nicht ausge-
schlecssen, wenn es neben der Zeichenbenutzung als solcher
der mit einem Warengeichen verbundene gute R u f der
Ware ist, an dem der Tijizenznehmer teilzunehmen interes-
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siert ist und fiir den er daher die Lizenzgebdblihr zu einen

T e i 1 aufzuwenden bereit ist. Zwar ist der gute Ruf

der Ware nicht Gegenstand des Rechts am Warenzeichen.

Er hdngt aber mit diesem auf das engste zusammen. Der

Sinn und Zweck des Warenzeichenschutzes besteht weit-
gehend darin, dem Gewerbvetreibenden zu ermdglichen, unter
dem Schutz der alleinigen Befugnis zur Verwendung des
-Warenzeichens als Herkunftszeichen einen guten Ruf seiner
Waren zu begriinden, und ebenso dient dies dem Interesse
des Publikums. Wenn der Lizenznehmer nebken der dem Waren-
zeichen wesenseigenen Herkunftsfunktion und der durch den
Zeichengebrauch des Inhabers etwa hinzu erworbenen Bekannt-
heit des Zeichens sowie einer entsprechenden Gewdhnung des

" Publikums an die mit dem Zeichen versehenen Ware auch noch
‘eine dariiber hinaus gégebene Qualititsvor -

st el lung des Publikums ausnutzt, so steht das
hieérnach nicht der Annahme entgegen, daf die ilibliche Ljzenz-
geblihr zundcnst und in erster Linie fiir die Benutzung des
Warenzeichens als solche gewdhrt wird. Soweit es iblich
ist, die Lizenzgebiihr auch nach dem mit dem Warenzeichen
verbundenen tesonderen Ruf der Ware zu bemessen, bestehen
deshalb keine rechtlichen Bedenken, sie mit zu dem wegen
der Warenzeichenverletzung zu erseizenden Schaden zu rechnen,

2, Die Revision meint, von ihren grundsédtzlichen Be-
denken abgesehen, im Streitfall komme die Berechnung des
Schadens nach der angemessenen Ligzenzgebiihr auch deshalb
nicht in Retracht, weil angesichts der besonderen Umstidnde
der hier festgestellten Zeichenverletzung die Kligerin
weder (a) bereit noch iiberhaupt (b) rechtlich in der lage
geWesen ware, eine Zeichenlizenz 2zu erteilen. Diese Um-
stédnde erblickt die “eklagte instresondere darin, daB sie
die Pezeichnung "im Nu" nicht fiir gleiche, sondern flr
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gleichartige Waren benutzt hat und daB deshalb durch eine
‘gleichzeitige Benutzung dieser RBezeichnung fiir schwarzen

Tee und Rronchial-Tee unter Umstdnden der Tatbestand des

¢ 3 UWG-verwirklicht worden sei.

- a) Der erstgenannte Einwand verkennt die rechtliche
Tragweite der hier fraglichen Methode der Schadensherechnung.
Diese hat nicht lediglich die Pedeutung einer bloBlen Pe-
weiserleichterung, wie im Falle der konkreten Berechnung
" des entgangenen Fewinns nach § 252 Satz 2 BGB, sie bvedeutet
vielmehr; daB der Verletzer nicht mit dem Vorbringen gehdrt
wird, der Verletzte wilrde entweder ﬁbérhaupt‘oder gerade
ihm eine Lizenz nicht eingerdumt haren (vgl. BGHZ 26, 349,
352)o Diese Reechtsprechung beruht auf der Fiktion eines
~Iigenzvertrages der im Verkehr iitlichen Art, einer Annahne,
die deshalb gehoten ist, weil der schuldhafte Verletzer
eines-Immatefialguterrebhts nicht besser gestellt sein soll
als derjenige, der sorgfédltig fremde Rechte beachtet und
sich vorher des Einversténdnisses des Rechtsinhaters ver-
sichert; demléchuldhaft handelnden Verletzer gegeniiber darf
der'Rechtéinhaber den Standpunkt einnebmen, er nehme die
nicht mehr riickgéngig zuﬂmachende RechtsYerletzung hin
und liquidiere dafiir die itliche Verglitung; die Verneinung
~eines solchen Anspruchs konnte den unrechtméBigen Eingriff
in fremdes Recht eintrdglicher gestalten als dessen Beachtung.
Ob dieser Anspruch, wie von Caemmerer (Pestschrift fiir
Rabel Bd. 1 S. 333, 354) und andere annehmen, dogmatisch
als Anspruch auf Herausgabe der ungerechtfertigten Bereicherung

" nach §§ 812, 818 Abs. 2 BGB anzusehen ist, bedarf hier keiner

niheren Priifung, weil bei dem festgestellten Sachverhalt
nicht anders gu entscheiden wire, wenn die PReklagte nur im
Rahmen der Bereicherung haften wiirde.
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Der Schadensberechnung nach der angemessenen Lizenz-
:'gebuhr kann die Beklagte hiernach auch nicht entgegenhalten,
‘da8 die Kligerin im eigenen Interesse die hier geschehene
Benutzung ihres Zeichens schon deshalb nicht gestattet
hdtte, weil ihr bei Benutzung durch mehrere selbstidndige
Unternehmen die Gefahr der Umwandlung ihrer Bezeichnung

"im Nu” zu einem Freizeichen oder zu einer Reschaffen-
heitsangabe besonders grofl erscheinen muBte.

b) Aus denselten Erwidgungen kommt es aber entgegen
der Ansicht der Revision auch nicht darauf an, ob ein
jizengvertrag von der Klédgerin rechtswirksanmn
gerade mit dem Inhalt hdtte geschlossen werden konnen,
der dem konkreten rechtsverletzenden Verhalten der Béklag~
ten entsprdche; denn wenn, wie die Revision meint, der
Lizenzvertrag deshaldb nichtig sein konnte, weil die Be-
nutzung des Warenzeichens in der hier geschehenen Form
zu einer Tduschung des Publikums in Rezug auf die Pe-
schaffenheit der Ware fiihren konnte, wiirde diese Nichtig-
keit auf Griinden beruhen, die allein im Verhalten der
Beklagten lédgen. Der schuldhaft handelnde Verletzer kann
aber auch in dieser Hinsicht nicht allein deshalb besser
gestellt werden, weil er sich aufler der bloBen Zeichenver-
letzung noch einer die Publikumserwartungen tduschenden
Handlungsweise schuldig gemacht hat. Vielmehr kann der
Verletzte in diesen Fdllen als Mindestschaden die ange-
messene Ligzenzgebiihr nach einem Iigenzvertrag mit zu-
lédssizem Inhalt fordern und einen etwa entstandenen
weitergehenden, durch das tZuschende Verhalten des Ver-
letaers zugefiigten Diskreditierungsschaden aufgrund des
Y 251 Abs. 1 BGB zusitzlich geltend machen, wie noch nzher
auszufiihren sein wird (unten IIT 3).
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Das Ergebnis des Berufungsgerichts, wonach auch bei
Warenzeichenverletzungen der Schaden nach der angemessenen
Tizenzgebiihr berechnet werden kann, ist nach alledem mit
- der auch im Schrifttum ﬁbérwiegenden, teilweise allerdings
~auf §§ 812 ff BGB gestiitzten Auffassung zu billigen (vgl.
"Baumbach—Hefermehl, wWettbewerks— und Warenzeichenrecht,

9. Aufl. Einl. UWG Rdz. 290, 291; Reimer, Wettbewerbs- und
Wérenzeichenrecht; 3, Aufl. Kap. 109 Rdz. 16; v. Caemmerer
aa0; Tetzner, Warenzeichenrecht, § 24 Rdz. 44; v. Gamn,
Warenzeichengesetz, § 24 Anm. 42; Th. Fischer, Schadens-
berechnung im gewerblichen Rechtsschutz, Basel, 1961, S. 14;
OLG Hgmburg GRUR 1949, 375, 380; mit Einschrénkungen auch
Storch, GRUR 1963, 9, 13; a.M. Mohring GRUR 1931, 419, 420;
Pinzger-Heinemann aald).

III. Die H 6 h e der angemessenen Lizenzgebilhr hat das
Berufungsgericht mit 1 v.H. des Fabrikabgabepreises ange-
nommen. Obwohl das Berufungsgericht nicht naéher ausfiihrt,
an welche MaBstdbe es sich hierbei anlehnt, kann diese
Schdatzung nicht deshalb als rechtsfehlerhaft bezeichnet
werden, weil sie den Rereich des dem Tatrichter im Rahmen
des § 287 Abs. 1 ZPO eingerdumten Ermessens zu Lasten der
Bekiagten iiberschritte., Ebenso wie in Patentsachen ;st'
vielmehr die Ermittlung der angemessenen Ljzenzgebiihr
genz auf die Upstdnde des eingelnen Falles abzustellen, die
fast immer verschieden liegen. '

1. Das Reichsgericht und der Bundesgerichtshof haben
fiir Patentverletzungen ausgesprochen, daB bei der Berechnung
der angemessenen Lizenzgebiihr rein objektiv darauf abzu-
stellen ist; was bel vertraglicher Einriumung ein verninftiger
Ilizenzgeber gefordert und ein verniinftiger Lizenznehmer
 gewshrt hitte, wenn beide die im Zeitpunkt der Entscheidung
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gegebene Sachlage gekannt hatten (RGZ 171, 227, 239 =

GRUR 1943, 288, 293; BGH GRUR 1962, 401, 404 - Kreuz-
bodenventilsidcke III). Diese objektive Schiétzungsmethode
ist auch bei Warenzeichenverletzungen brauchtar und geboten.

Aus der Natur des Warenzeichenrechts, das dem Inhaber
nur ein ausschliefBliches Recht zur Kennzeichnung von Yaren
guweist, folgt allerdings, und die Verkehrsiibung stimmt
damit iiberein, daB die angemessene Ijzenzgebiihr bei Ver-
letzung eines ¥arenzeichens im allgemeinen niedriger zu
btemessen ist, als bei einem gleich hohen Warenumsatz unter
Eingriff in Urheber- oder Patentrechte. Die Hohe der Lizenz-—
gebiihr richtet sich in erster Linie nach dem Verkehrswert
des verletzten AusschluBrechts, bei Warenzeichen daher nach
dem Bekanntheitsgrad unéd dem Ruf des Zeichens (Reimer aal
Kap. 109 Rdz. 13 und 16); ferner kommt es auf das MaB
der Verwechslungsgefahr und der Warenndhe an.

Grundsitzlich ist es auch nicht unzﬁiééﬁig, mit dem
Berufungsgericht die Gebiihr nach Art einer Sfﬁcklizenz im
weiteren Sinne, d.h. nach einem Hyndertsatz von den Verkaufs-
erlosen zu berechnen. Diese Art der RBemessung liegt nicht
nur im Interesse des Verletzten, indem sie beriicksichtigt,
daf das Schutzrecht im allgemeinen um so stidrker entwertet
wird, je hdher der unter Verletzung des Rechts erzielte
Umsatz des Verletzers ist; sie ist auch fiir den Verletzer
nicht unbillig, weil sie im allgemeinen nur den mutmaBlich
von ihm erzielten Vorteil ausgleicht.

Der Umstand, dafl dem verletzten Zeicheninhaber nicht
die Kosten der im Rahmen eines Ijizenzvertrages iiblichen
Qualitétskontrolle entstanden sind, rechtfertigt es im
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allgemeinen nicht, den iiblichen Ljizenzsatz zu unter-
schreiten, denn dieser Ersparnis steht regelmiflig die

Gefahr einer erhohten, gerade auf dem Fehlen einer Kontrolle
beruhenden Beeintrdchtigung des Zeichenrechts gegeniiber.

In iibrigen lassen sich allgemeingiiltige Regeln hier
ebensowenig aufstellen, wie fiir Patentstreitigkeiten,

2. Unter Periicksichtigung dieser Gesichtspunkte kann
man nicht sagen, daB eine Ljizenzgeblihr in HOhe von 1 v,.H.
der Unmsetzerlose im Streitfall rechtsfehlerhaft zu hoch
gegriffen sei. Piir eine Bemessung in dieser Hohe spricht
némlich auch, daB der Inhaher eines Wgrenzeichens bei Er-
teilung einer Benutzungserlaubnis an ein selbstdndises
Unternehmen immer auch das Risiko einrechnen mufBl, dafl die
Herkunftsfunktion des Zeichens durch eine gleichzeitige
Benutzung durch mehrere, dem Publikum als selbstédndige
Betriete gegenﬁbertretende Unternehmen gestdrt, das Zeichen
regelméBig in seinem Werte gemindert und in seiner Kraft,
allein auf den Betrieb des Verletzten hinzuweisen, ge-
schwicht wird. (vgl. hierzu RBGHZ 34, 299, 307 - Almglocke;
GRUR 1957, 222, 223 - Sultan). Ein verniinftig handelnder
Lizenzgeber wird deshaldb schon aus diesem Grunde eine
gewisse Mindestvergiitung vereinharen, ein verniinftig
denkender Ljzenznehmer sie auch zubilligen. In der Mitbe-
rilcksichtigung dieses Umstandes liegt kein Verstofl gegen
den Grundsatz, daB als Vermogensschaden nur eine tatsidchlich
eingetretene Verschlechterung der Vermdgenslage des Verletzten
und nicht bereitvs die tlofle Gefahr einer kiinftigen Schiddigung
angesehen werden kann. Die Minderung des Wertes des Varen-
zeichens tritt in diesen Pallen vielmehr bereits durch den
Zeichengerrauch als solchen ein, mag sich die nachteilige
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Wirkung des Zeichengebrauchs nach aufien erfahrungsgemaf
auch erst nach Ablauf einer gewissen Zeit zeigen (RG GRUR
1931, 400). Ferner kinnen Dritte dem Zeicheninhaber die

in aller Regel anzunehmende, auf rein tatsdchlichem

Gebiet liegende zeichenschwichende Wirkung einer in erheb-
lichem Umfang vorgenommenen Benutzunz eines verwechsel-
baren Parallelzeichens entgegenhalten; diese Wirkung be-
steht nach gefestigter Rechtsauffassung darin, daB die
veteiligten Verkehrskreise durch den konkurrierenden
Zeichengetrauch zu gesteigerter Aufmerksamkeit veranlaBlt
werden und deshalb der Gefahr einer Zeichenverwechslung
leicht als sonst unterliegen. Im Streitfall fH1llt
diese Gefahr der Schwichung der Kennzeichnungskraft des
Zeichentestandteils "im Nu" deshalb besonders ins Gewicht,
weil dieser Bestandteil - auch in seiner hier allein ge-
schiltzten bildlichen AuSgestaltung'~ von Natur aus in
besonderem MaBe der Gefahr ausgesetzt ist, in der Vor-
‘stellung des Publikums zu einer Teschaffenheits- oder
Bestimmungsangabe umgewertet zu werden, wenn er von mehreren
miteinander in Wettbewerb stehenden Unternehmen benutzt wird.
Die hierdurch bedingte Schwidchung der Kennzeichnungskrfaft
des verletzten Warenzeichens stellt einen gegenwidrtigen
Vermo:.sensschaden ebenso dar, wie beispielsweise die er-
kennbare Verschlechterung der Vermdgenslage des Verletzten
in wirtschaftlicher Hinsicht oder die Beeintriéchiigung
einer tatsichlichen Erwerbsaussicht (hierzu vgl. BGH IM
Nr. 3 zu § 249 /Fa/ PGB).

Die Einbeziehung dieses Gesichtspunkts stellt auch
keine ungzulédssige H & u f un g der bei Verletzung von
Immaterialglitern statthaften drei Methoden der Schadens-—
berechnung dar.
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3. Soweit das konkrete Verhalten des Verletzers
nur deshalb nicht Gegenstand eines wirksamen 1 izenzver-
trages sein kénnte, weil es mit einer gegzen § 3 UwG ver-
stofénden Tduschung der Kiuferkreise verbunden ist,
kann der verletzte Zeicheninhaber iiber die iibliche, auf
einen zulidssigen Vertragsirhz1lt abgestcllte Lizenzgebihr
hinaus nach § 251 Abs. 1 PGB Ersatz des Schadens ver-
langen, der durch eine nicht verkehrsubliche, marktver-
wirrende und den Ruf seines Zeichens diskreditierende
Zeichenbenutzung entstanden ist. Das ergibt sich inste-
sondere daraus, daf im Rahmen des iiblichen Ljzenzvertrags,
oder rechtlichen Reziehung zwischen dem Rechtsinhaber
und dem Ljzenznehmer guch die Einhaltung bestimmter
Qualitidtsanforderungen - wie sie der Ware des iizenzgebers
entsprechen - ausbedungen worden ist, der gegen diese Ver-
pflichtung verstoBende Lizenznehmer dem Zeicheninhaber
wegen positivér Vertragsverletzung n e b e n der ver-
einbarten Lijizenzgeblihr Schadensersatz fir den angerichteten
Marktverwirrungs- und Diskreditierungsschaden zu leisten
hétte (Th. Fischer, aa0, S. 101; gleicher Ansicht fir
Patentverletzungen Pinzger GRUR 1931, 671; KrauBe-Katluhn-
Lindenmaier, Patentgesetz 4. Aufl., § 47 Rdz. 28; Kisch JW
1932, 1837; Reimer, Patentgesetz, 2. Aufl. S. 973; Tetzner,
Patentgesetz, 2. Aufl. S. 552). Aus der Entscheidung des
Reichsgerichts RGZ 156, 65, 67 1dBt sich nichts Gegenteiliges
entnehmen, da sie ausdriicklich auf die Ausfiihrungen von
Pinzger verweist,

Hiernach ist die Schadenshemessung des Berufungs-
-gerichts aus Rechtsgriinden nicht zu beanstanden.



IV. Die Ansicht der Beklagten, die Klégerin habe des
kecht, Schadensersatz nach lMallgabe einer angemessenen
Sticklizenzgebiihr zu fordern, durch ihr Verlangen nach
Herausgabe des Verletzergewinns eingebiifit, weil ein
Wahlschuld-verhdltnis vorliege und die der
Klégerin gebotene Vahlmdglichkeit hierdurch nach § 263
Satz 2 EGB untergegangen sei, ist vom Berufungsgericht
mit Recht abgelehnt worden. Stellt man sich auf den
Standpunkt, daB es sich bei der Forderung einer angemes-
genen Ljzenzgebiihr um einen Rereicherungsanspruch wegen
unberechtigten Eingriffs in ein fremdes Ausschlieflich-
keitsrecht handle (g. ohen II 2 a), so scheidet die An-
nahme eines Wahlschuldverhdltnisses von vornherein aus.
Aber zsuch dann, wenn man mit der hisherigen Rechtspre-
chung die teiden von der Kladgerin nacheinander beschrit-
tenen Wege der Schadensermittlung als verschiedene Te-
rechnun-smethoden im Rahmen eines einheitlichen Schadens-—
ersatzanspruchs ansieht, liegt kein Wahlschuldverhiltnis
vor. Der Verletzer wird nicht untillig beschwert, wenn
der Verletzte seinen Standpunkt #ndert, hevor der Ver-
letzer den Ersatzanspruch nach einer der Berechnungsme-
thoden erfillt hat. Der Umstand, dafl der Verletzte - wie
hier die Kldgerin - Rechnunuslegung gefordert hat, recht-
fertigt es nicht, ihn an dem Anspruch auf Herausgabe des
Verletzergewinns festzuhalten. Den Verletzten wiirde es
vielmehr in eine unzumutbare Lage bringen, wenn exr bercits
mit dem Verlangen nach Herausgele des Verletzergewinns
die Mozlichkeit des Uvergangs auf eine der beiden ande-
ren Perechnungsmethoden verlieren wlirde; denn der Ver-
letzer hat zgumeist die Moglichkeilt, einen Zewinn aus dem
Vertriecb einer einzelnen Warengattung als nicht eingetre-
ten darzutun; der Teweis, daB ein Gewinn in einer restimm-
ten Hohe dennoch erzielt worden sei, wire erfahrungsgemidlB
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nur schwer zu fithren. Soweit ersichtlich, ist denn auch
die Ansicht, dafl in diesen Fi#llen ein Wahlschuldveérhidltnis
‘gegeben sei, nirgends vertreten worden. Vielmehr wird
allgemein angenommen, daB der Verletzte im Wege des Haupt-
antrages die eine, im Rahmen eines Hilfsantrages die
librigen Berechnungsmethoden zugrunde legen und auch noch
im Leaufe des Rechtsstreits von der einen zu einer anderen
Ferechnungsmethode libergehen kann (RG GRUR 1938, 836, 837;
RGH GRUR 1962, 509, 512 - Dia-Rihmchen II). Dasselbe muBl
auch fiir die auBergerichtliche Auseinandersetzung der
Parteien gelten. SchlieBlich kann die Teklagte, wie das
merufungsgericht mit Recht angenommen hat, die Leistung
des Schadensersatzes auch nicht davon abhéngisz machen, dag
dic Klidgerin auf ihre Rechte aus dem Anerkenntnisurteil
iilber die Rechnunzslegung verzichtet. Sollte die Kligerin
nach Zuerkennung dieses Schadensersatzanspruchs aus dem
Anerkenntnisurteil vorgehen, so widre es Sache der Beklagten,
die Ungzuldssigkeit der Zwangsvollstreckung geltend zu

machen.



Ve Die Revision der Beklagten war hiernach mit der

-

Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 2P0 zuriickzuweisen.

Kriiger-Nieland Pehle - Mosl

AlLES Simon
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