LG Munchen |, Endurteil v. 10.11.2020 — 33 O 3709/18

Titel:
Keine Berufung auf fehlende rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke bei eigenem
Vertrieb der fremden Originalparfums

Normenketten:

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3, Abs. 5, Abs. 6, § 19, § 24 Abs. 1, § 140
ZPO§32,§91Abs. 1S.1,8§343S.1,§344,§709S.1,S.3

EuGVVO Art. 7 Nr. 2

BGB § 242, § 280 Abs. 1, Abs. 2, § 286, § 288 Abs. 1, § 670, § 677, § 683 S. 1

Leitsatze:

1. Fir die Prozessflihrungsbefugnis reicht es aus, dass die Klagerin behauptet, ihr stiinden die geltend
gemachten Anspriiche zu. Ob sie ihr tatsachlich zustehen, ist eine Sache der Begriindetheit. (Rn. 23)
(redaktioneller Leitsatz)

2. Es ist grundséatzlich Aufgabe der Beklagten, die Umstande der Erschépfung darzulegen und
gegebenenfalls zu beweisen. Eine Umkehr der Beweislast ist nur dann angebracht, wenn das
Vertriebssystem des Markeninhabers diesem die Méglichkeit eréffnet, die Markte der Mitgliedstaaten
abzuschotten, und zudem die tatsachliche Gefahr einer Abschottung der nationalen Markte besteht, falls der
in Anspruch genommene Dritte den Nachweis fiihren muss, dass die Voraussetzungen der Erschépfung
vorliegen (ebenso BGH BeckRS 2012, 9354 Rn. 29 — CONVERSE ll). (Rn. 29) (redaktioneller Leitsatz)

3. Bietet die Beklagte mit Zustimmung der Markenrechtsinhaberin in den Verkehr gebrachte Waren, also
Originale, an, muss die Beklagte Indizien vorgetragen, die eine rechtserhaltende Benutzung in Frage stellen
(ebenso OLG Frankfurt a.M. BeckRS 2019, 29283 Rn. 32 — Batterie-Plagiat). (Rn. 33) (redaktioneller
Leitsatz)

Schlagworte:

Wortmarke, Schadensersatzanspruch, Zustimmung, Unterlassungsanspruch, Erstattung, Verkauf,
Anordnung, Auskunft, Umfang, Beweislast, Vertrieb, Klageschrift, Leistung, Klage, Erstattung der Kosten,
ohne Auftrag, rechtserhaltende Benutzung

Rechtsmittelinstanz:
OLG Minchen, Urteil vom 09.12.2021 — 29 U 7124/20

Fundstelle:
GRUR-RS 2020, 61468

Tenor
|. Das Versaumnis- und Endurteil vom 17.06.2019 wird aufrechterhalten, soweit es ein Versdumnisurteil ist.
II. Auch die weiteren Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

Ill. Die vorlaufige Vollstreckung aus dem genannten Versaumnis- und Endurteil darf nur gegen Leistung
folgender Sicherheit fortgesetzt werden:

1. Tenor Ziffer 1.1. des Versaumnis- und Endurteils (Unterlassung): Euro 40.000,-
2. Tenor Ziffern 1.5 und 1.6 des Versaumnis- und Endurteils (Auskunft): je Euro 1.500,-

Im Gbrigen ist das Urteil gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrags
vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

1
Die Klagerin macht kennzeichenrechtliche Anspriiche betreffend die Marken ,,... und ... geltend.



2
Sie stellt her und vertreibt Duftwasser. Die Beklagte ist eine spanische Parfimhandlerin.

3

Bei einer Uberpriifung von Produkten, die die Beklagte an die ... GmbH (nachfolgend: ... lieferte,
identifizierte die Klagerin 150 Exemplare des Parfums ... als markenrechtsverletzende Parallelimporte (vgl.
Rechnung, Anlage K 4). Die Produkte waren von der Klagerin urspriinglich in den USA in Verkehr gebracht
worden (vgl. Datenbankauszug, Anlage K 5). Eine Zustimmung zum Reimport in den Europaischen
Wirtschaftsraum lag nicht vor. Mit dem Verkauf an ... erzielte die Beklagte insgesamt einen Gewinn in Héhe
von Euro 195,30 (vergleiche im einzelnen Seiten 7/8 der Klageschrift).

4

Bei einer Uberpriifung weiterer Produkte, die die Beklagte an ... lieferte, identifizierte die Klagerin 72
Exemplare des Parfums ... als markenrechtsverletzend (vgl. Rechnung, Anlage K 6). 32 dieser 72
Exemplare waren urspriinglich an einen Kunden der Klagerin in China geliefert worden. Eine Zustimmung
zum Reimport der Produkte in den Europaischen Wirtschaftsraum lag ebenfalls nicht vor. Die restlichen 40
Produkte der Lieferung der Beklagten an ... stammten aus einem Diebstahl von einem Gelande der
Klagerin in Italien aus dem Marz 2016. Ob die Beklagte beim Verkauf dieser Exemplare an ... Gewinn
erzielte, ist der Klagerin nicht bekannt.

5

Inhaberin der deutschen Wortmarke ... mit Prioritat vom 03.08.1983 und Schutz unter anderem fiir
Parfimerie, Seifen, Mittel zur Kérper- und Schoénheitspflege, Mittel zur Haarpflege einschliellich
Haarwasser ist die ... (kurz: ... Registerauszug Anlagenkonvolut K1).

6
Die Klagerin vertreibt Duftwasser nicht nur unter dieser Marke ,,..., sondern auch unter ,....“. Inhaberin der
deutschen Wortmarke ,,...“ (...) mit Prioritdt vom 12.10.2001 und Schutz unter anderem fur Parfimerien,

Mittel zur Korper- und Schonheitspflege ist die ... Verwaltungsgesellschaft mbH (kurz: ... Registerauszug
Anlagenkonvolut K1).

7

Mit Anwaltsschreiben vom 15.05.2017 und 27.11.2017 liel3 die Klagerin die Beklagte erfolglos abmahnen
(vgl. Abmahnungen, Anlagen K 7 und K 12; nachfolgende Korrespondenz, Anlagen K 8 bis K11 und K 13
bis K 14). Hierfur entstanden ihr Kosten in Hohe von je Euro 1.973,80.

8
Die Klagerin tragt vor, sie sei zwar nicht Inhaberin der als verletzt geltend gemachten Marken, sie sei aber
dennoch prozessfiihrungsbefugt und aktivlegitimiert.

9

Die Klagerin ist der Auffassung, ihr stehe ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch wegen der
Markenverletzung geman § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch den Vertrieb der ... und der ... durch die
Beklagte zu. Ein Unterlassungsanspruch bestehe wegen Erstbegehungsgefahr auch bezlglich der weiteren
von ihr selektiv vertriebenen Produkte der Marke ,,...".

10

Gemal § 14 Abs. 6 MarkenG sowie nach den Grundsatzen der Geschaftsfihrung ohne Auftrag kénne die
Klagerin auch Erstattung der Kosten fiir die Abmahnungen verlangen. Der Schadensersatzanspruch geman
§ 14 Abs. 6 MarkenG umfasse ferner den Gewinn, den die Beklagte mit dem Vertrieb der
rechtsverletzenden Parallelimporte gemacht habe.

11

Hinsichtlich der ...stehe der Klagerin ein Auskunftsanspruch aus § 19 Abs. 1 MarkenG zu. Weiter konne sie
Auskunft Uber den Umfang der Verletzung geltend machen. Diese Auskunft diene der Vorbereitung der
Bezifferung des Schadensersatzanspruchs gemaf § 14 Abs. 6 MarkenG, dessen Feststellung verlangt
werde.

12
Nachdem nach Anordnung des schriftlichen Vorverfahrens (Verfigung vom 12.04.2018, Blatt 10/12) keine
Verteidigungsanzeige eingegangen war, hat die Kammer am 17.6.2019 folgendes Teil-Versaumnis- und



Endurteil (Blatt 41/52) erlassen, wobei die Klageabweisung in Tenor Ziffer Ill. nur den Zeitraum des
eingeklagten Verzugszins in Klageantrag Ziffer 1.4. (Seite 2 der Klageschrift vom 08.03.2018, Blatt 2) betraf
(vgl. Seit 8 des Versaumnisurteils, Blatt 49):

|. Die Beklagte wird im Wege der Sdumnis verurteilt,
1. es bei Meidung der naher bezeichneten Ordnungsmittel unterlassen,

Duftwasser und Kosmetikprodukte der Marken ... und/oder ... in Deutschland einzufiihren, dort anzubieten,
zu bewerben und/oder zu vertreiben und/oder dort einflihren, anbieten, bewerben und/oder vertreiben zu
lassen, wenn die Produkte nicht von der jeweiligen Markeninhaberin selbst oder von einem Dritten mit deren
Zustimmung im Inland, in einem der Ubrigen Mitgliedstaaten der Européaischen Union oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens Uber den européischen Wirtschaftsraum erstmals in den Verkehr gebracht
worden sind;

2. an die Klagerin 1.973,90 € nebst Zinsen in Hohe von 5 Prozentpunkten tUber dem Basiszinssatz seit dem
05.07.2017 zu zahlen;

3. an die Klagerin weitere 195,30 € nebst Zinsen in Héhe von 5 Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz seit
07.07.2018 zu zahlen;

4. an die Klagerin weitere 1973,90 € nebst Zinsen in Hohe von 5 Prozentpunkten Gber dem Basiszinssatz
seit dem 07.12.2017 zu zahlen;

5. der Klagerin Auskunft zu erteilen tGber den Vorlieferanten der 72 Exemplare ... die die Beklagte am
08.11.2017 unter der Rechnung mit der Nummer 1999 an die ... GmbH geliefert hat, unter Vorlage von
aussagekraftigen Rechnungen und Liefer belegen;

6. der ... Auskunft Gber den Umfang zu erteilen, in dem sie die ... der Vorlieferanten geman Ziffer 1.5
vertrieben hat, unter Angabe lhrer vollstandigen Umsatze nach Art einer geordneten Rechnungslegung
sowie des von der Beklagten erzielten Gewinns.

II. Im Wege der Saumnis wird festgestellt, dass die Beklagte der ... GmbH & Co. KG den Schaden zu
ersetzen hat, der dieser aus dem Vertrieb von aufereuropaischen Duftwasser und Kosmetikprodukten der
... (festgestellte Verletzung) entstanden ist und der tber Ziffern 1.2, 1.3 und 1.4 hinausgeht.

1. Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

13
Gegen dieses, der Beklagten am 31.07.2019 in Spanien zugestellte Urteil der Kammer richtet sich der
Einspruch der Beklagten mit Schriftsatz vom 30.08.2019, per Fax am selben Tag bei Gericht eingegangen.

14

Zur Begrundung ihres Einspruchs tragt die Beklagte vor, die geltend gemachten Anspriiche bestiinden
nicht, weil die Klagemarken nicht rechtserhaltend benutzt wirden. Auch treffe nicht zu, dass die
streitgegenstandliche Ware ohne Zustimmung der Klagerin in den Raum der EU verbracht worden sei. In
Bezug auf die Marke ... habe die Klagerin zudem keine Verletzung dargetan, insoweit fehle es an der
Wiederholungsgefahr. Auch Erstbegehungsgefahr bestehen nicht.

15
Die Beklagte beantragt,

das Versaumnisurteil vom 17.06.2019 aufzuheben und die Klage abzuweisen.

16
Die Klagerin verfolgt ihre urspriinglichen Klageanspriiche weiter und beantragt,

das Versaumnisurteil vom 17.06.2019 aufrechtzuerhalten.

17

Hierauf erwidert die Klagerin, die Klagemarken wirden durchaus rechts erhaltend benutzt. Sofern Beklagte
dies in Abrede stellen, sei dies vor dem Hintergrund ihrer eigenen Vertriebstatigkeit mit Parfimprodukten
der Klagemarken unzulassig, jedenfalls aber unbeachtlich.



18
Zur Erganzung des Tatbestands wird auf die gewechselten Schriftsatze der Parteien nebst Anlagen sowie
auf die Sitzungsprotokolle vom 28.01.2020 (Blatt 97/100) und vom 10.11.2020 Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

19

Das Versdumnis- und Endurteil vom 17.06.2019 (kurz: Urteil) war aufrechtzuerhalten, soweit es ein
Versaumnisurteil war, weil die Entscheidung, die auf Grund der neuen Verhandlung zu erlassen ist, mit der
in dem Urteil enthaltenen Entscheidung lbereinstimmt, § 343 S. 1 ZPO. Die Klage ist zulassig (unten Lit. A)
und im Umfang des Urteil begriindet (unten Lit. B).

20
A. Die Klage ist zulassig. Das angerufene Gericht ist zustandig (unten Ziffer I.) und die Klagerin ist
prozessfuhrungsbefugt (unten Ziffer Il.).

21
I. Das hiesige Gericht ist international zustandig gemaf Art. 7 Nr. 2 EuGVVO, értlich gemaf § 32 ZPO und
sachlich gemaR § 140 MarkenG.

22
II. Auch ist die Klagerin hinsichtlich der geltend gemachten Anspriiche prozessfihrungsbefugt.

23

Soweit die Klagerin Leistung an sich selbst verlangt (Tenor Ziffern 1.1. bis 1.5 des Urteils) reicht es fir die
Prozessfiihrungsbefugnis aus, dass die Klagerin — wie geschehen — behauptet, ihr stiinden die geltend
gemachten Anspriiche zu. Ob sie ihr tatsachlich zustehen, ist Sache der Begriindetheit (Weth in:
Musielak/Voit, ZPO, 17. Aufl., Rn. 18 zu § 51).

24

Soweit die Klagerin tUber fremde Anspriche, namlich die der Markenrechtsinhaberin ... den Prozess im
eigenen Namen fiihrt, liegt gewillkiirte Prozessstandschaft vor. Dies betrifft die Auskunftserteilung gemaf
Tenor Ziffer 1.6 des Urteils und die Schadensersatzfeststellung gema Tenor Ziffer Il des Urteils. Die
Klagerin ist auch insoweit prozessfiihrungsbefugt, die gewillkiirte Prozessstandschaft ist zulassig. Die
Klagerin wurde von den Markeninhabern zu dieser Art der Prozessfliihrung ermachtigt und sie hat als
ausschlieBliche Lizenznehmerin der Marke ein eigenes schutzwirdiges Interesse an der Prozessfihrung.
Das Prozessfiihrungsrecht der Klagerin sowie der Umstand, dass sie ausschlieRliche Lizenznehmerin der
... ist, folgt aus dem Bestatigungsschreiben vom 25.05.2020 (Anlagenkonvolut K28), weil dort die Klagerin
von der Markenrechtinhaberin in dem hiesigen Verfahren zur Geltendmachung von Rechten aus den
Marken erméachtigt wird. Der Unterzeichner dieses Bestatigungsschreibens ist auch befugt, die
Markeninhaberin zu vertreten, wie der Auszug aus dem Handelsregister vom 31.01.2020 (K17) zeigt. Das
Bestreiten der Beklagten sowohl der Vertretungsmacht des Unterzeichners des Bestatigungsschreibens
sowie des Umstandes, dass die Klagerin ausschlielliche Lizenznehmerin ist, ist mit Blick auf diese
Substantiierung durch den Handelsregisterauszug und das Bestatigungsschreiben unbeachtlich.

25

B. Die Klage ist im Umfang des zusprechenden Urteils begriindet (dort Klageabweisung in Urteilstenor Ziffer
IIl. nur betreffend den Zeitraum des eingeklagten Verzugszinses in Klageantrag Ziffer 1.4. (vgl. Seite 2 der
Klageschrift vom 08.03.2018, Blatt 2; Seit 8 des Urteils, Blatt 49).

26

I. Die Klagerin ist aktivlegitimiert, auch soweit sie Leistung an sich selbst verlangt, also in Bezug auf Ziffern
I.1. bis 1.5. des Tenors des Urteils. Dies folgt in Bezug auf Anspriiche wegen Verletzung der Klagemarke
.--- jedenfalls aus dem Bestatigungsschreiben vom 25.05.2020 und in Bezug auf Anspriiche wegen
Verletzung der Klagemarke ... aus dem Bestatigungsschreiben vom 19.05.2020 (Anlagenkonvolut 28). In
den genannten Bestatigungsschreiben wird die Klagerin in Bezug auf das hiesige Verfahren zur
Geltendmachung und Einziehung der Anspriiche ermachtigt. Die Unterzeichner des Bestatigungsschreibens
... sind auch vertretungsbefugt, wie sich aus dem Auszug aus dem Handelsregister vom 18.03.2020 (K 29)
ergibt (zur Vertretungsmacht des Unterzeichners des Bestatigungsschreibens ... siehe oben).



27
II. Der Unterlassungsanspruch (Tenor Ziffer 1.1. des Urteils) folgt aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 und 5
MarkenG.

28

1. Die Beklagte hat ohne Zustimmung des Markeninhabers mit der jedenfalls durchschnittlich
kennzeichnungskraftigen Klagemarke ... identische Zeichen fur identische Waren, namlich Parfimprodukte,
im Inland markenmafRig benutzt hat, was Doppelidentitat im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
begrindet. Der Unterlassungsanspruch umfasst nach BGH GRUR 2006, 421 — Markenparfimverkaufe (v.a.
Rz. 38 ff.) auch im Kern gleichartige Verletzungshandlungen betreffend die Klagemarke ....

29
2. Die Voraussetzungen der Erschopfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG sind in Bezug auf die in Rede
stehenden ,,...“-Waren nicht gegeben. Die Umstande der Erschopfung darzulegen und gegebenenfalls zu

beweisen ist grundsatzlich Aufgabe der Beklagten (vgl. auch Hinweis der Kammer Seite 2 des Beschlusses
vom 21.04.2020, Blatt 122). Diese allgemeine Beweisregel ist hier auch nicht mit Blick auf das
Vertriebssystem des Markeninhabers zu modifizieren. Denn eine Umkehr der Beweislast wegen des
Vertriebssystems ist nur dann angebracht, wenn dieses Vertriebssystem dem Markeninhaber die
Maoglichkeit eroffnet, die Markte der Mitgliedstaaten abzuschotten und zudem die tatsachliche Gefahr einer
Abschottung der nationalen Markte besteht, falls der in Anspruch genommene Dritte den Nachweis flhren
muss, dass die Voraussetzungen der Erschopfung vorliegen (BGH GRUR 2012, 630, Rz. 29 — CONVERSE
I). Dass eine solche tatsachliche Gefahr einer Marktabschottung besteht, ist nicht sichtlich. Dabei tbersieht
die Kammer nicht die hochstrichterlich an den diesbezliglichen Vortrag anzulegenden Maf3stabe (BGH,
a.a.0., Rz. 30). Aber die Beklagte hat vorliegend lediglich mit Nichtwissen bestritten, dass die Klagerin ein
selektives Vertriebssystem betreibt, dass es sich bei den streitgegenstandlichen Waren um Parallelimporte
handelt bzw. dass die Ware ohne die Zustimmung der Klagerin in den Raum der EU verbracht worden sei
(Seite 2 der Klageerwiderung vom 16.01.2020, Blatt 92).

30
3. Zudem dringt die Beklagte mit ihrer Nichtbenutzungseinrede nicht durch.

31

a) Aus dem von der Klagerin vorgelegten Anlagenkonvolut K 19 ergeben sich 137 Stlck zwischen 2016 und
2019 abgesetzter ...-Parfums. Dies reicht in Art und Umfang der Benutzung fiir den Rechtserhalt aus. Vor
diesem Hintergrund genugt das Bestreiten der Beklagten nicht, insbesondere sind in diesem
Anlagenkonvolut anders als die Beklagte meint nicht alle Zahlen geschwarzt. Auch ergibt sich aus ihnen der
Benutzungszeitraum.

32

b) Fir ... belegt Anlagenkonvolut K24 den Absatz von liber 5.000 Stiick ,....“-Parfums. Dies genugt fiir die
rechtserhaltende Benutzung von ,,..." fir Parfums. Auch hier gilt, dass das Bestreiten der Beklagten
unzureichend ist, auch hier sind nicht samtliche Zahlen geschwarzt.

33

¢) Hinzu kommt, dass die Beklagte nach unbestrittenem Klagervortrag mit ,....“ und ,,....“ (dabei dirfte es sich
um eine verkurzte Wiedergabe bzw. eine Falschbezeichnung handeln, so auch die Klagerin Seite 4 ihres
Schriftsatzes vom 26.05.2020, Blatt 130) gekennzeichnete Produkte vertreibt, wie auch der Auszug ihrer
Website (K18) belegt. Da nicht davon auszugehen, dass hier permanente Markenrechtsverletzungen
begangen werden, ist anzunehmen, dass die Beklagte mit Zustimmung der Markenrechtsinhaberin in den
Verkehr gebrachte Waren, also Originale anbietet. Vor diesem Hintergrund misste die Beklagte Indizien
vorgetragen, die eine rechtserhaltende Benutzung in Frage stellen (OLG Frankfurt a.M. GRUR-RR 2020,
102, Rz. 32 — Batterie-Plagiate).

34

Ill. Dementsprechend stehen der Klagerin bzw. der ... auch die Folgeanspriiche auf Auskunftserteilung
gemal § 242 BGB bzw. § 19 MarkenG (Tenor Ziffern 1.5. und 1.6. des Urteils) und Schadensersatz im Wege
der Abschopfung des Verletzergewinns in der geltend gemachten Héhe von 195,30 Euro (Tenor Ziffer I.3.
des Urteils) bzw. Feststellung der dartber hinausgehenden Schadensersatzpflicht gemal § 14 Abs. 6
MarkenG (Tenor Ziffer Il. des Urteils) sowie auf Kostenerstattung gemaf §§ 683 S. 1, 670, 677 BGB (Tenor



Ziffern 1.2. und 1.4 des Urteils) zu. Die Feststellung der Schadensersatzpflicht gemaf Ziffer Il. des Tenors
umfasst entsprechend der Stellungnahme der Klagervertreterin im Schriftsatz vom 14.08.2018 (dort Seite 2,
Blatt 23) auf den richterlichen Hinweis vom 02.08.2018 (Blatt 18/19) betreffend die Entscheidung BGH
GRUR 2006, 421 — Markenparfumverkaufe nur die in diesem Verfahren festgestellte Verletzung der Marke

35

IV. Die geltend gemachten Anspriiche auf Zahlung von Verzugszinsen sind im zugesprochenen Umfang
gemal § 280 Abs. 1 und 2, § 286, § 288 Abs. 1 BGB begriindet, weil die einseitige Fristsetzung in dem als
Anlage K 12 vorgelegten Schreiben nicht verzugsbegriindend ist (vgl. Palandt/Grineberg, BGB, 78.
Auflage, § 286 Rdnr. 22 und 35).

36
C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO. Die Voraussetzungen des § 344 ZPO lagen
nicht vor.

37

D. Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 S. 3, S. 1 ZPO, weil das hiesige
Endurteil ein Versaumnisurteil aufrechterhalt und der Gegenstand der Verurteilung in der Hauptsache Euro
1.250,- Ubersteigt.

38

Bei der Hohe der Sicherheit war in Bezug auf das Unterlassungsgebot (Tenor Ziffer 1.1. des Urteils) zu
bedenken, dass der Schuldner aus ungerechtfertigter Vollstreckung geschitzt sein soll (Herget in: Zdller,
ZPO, 30. Auflage, Rz. 3 zu § 709). Bei der Verurteilung zur Auskunft (Tenor Ziffern 1.5 und I.6. des Urteils)
war die H6he der Sicherheit nach dem voraussichtlichen Aufwand an Zeit und Kosten der
Auskunftserteilung zu schatzen (Herget in: Zoller, ZPO, 32. Auflage, Rz. 6 zu § 709).



