36

5

=18 =

¢haft einen topfartigen Flansch mit rundem Boden und geradkantigem Rand

sowie eine vierfache Kreuzfaltung an der Spitze verfugen mussen. Die Revision

. riigt mit Erfolg, dass sich das Berufungsgericht mit diesen Vortrag der Klagerin

rechtsfehlerhaft nicht auseinandergesetzt hat.

(3) Die Klagerin hat in diesem Zusammenhang auf andere einschlagbafe
Bodendiibel verwiesen, die nicht topf-, sondern tellerartig ausgestaltete Stabili-
sierungsringe aufweisen oder bei denen die Oberflache oder die Umrandung
des Flanschs nicht rund sondern eckig oder gezackt ausgeformt ist. Zudem
sind nach Darstellung der Kléagerin die Schafte der emschlagbaren Bodendubel
von Mitbewerbern teilweise nur im Bereich der den Pfosten aufnehmenden Hiil-
se zylinderférmig ausgeformt.ode:r nicht .durchgehehd g[attwandi:g. Ferner ver-
fiigen nicht alle einschlagbaren Bodendiibel {iber eine vierfach gefaltete Spitze.
Soweit die Revisionserwiderung géltehd macht, ohne einen Stabilisierungsring
an der Obérseite, einen Zylinderschaft und eine kreuzgefaltete Bodenspitze
biiRe ein einschlagbarer Bodendiibel wesentlich an Qualitét éin,.zeigt sie nicht
auf, dass die Merkmale fir sich genorﬁmen oder in ihrer Kombination wie bei
dem Klageerzeugnis ausgestaltet sein mussen, um die Aufnahme eines Pfos-
tens sowie das Einschlagen und die Verankerung des Diibels im Boden zu er-

maoglichen.

Nach dem weiteren Vortrag der Klagerin kann der technische Erfolg, ei-
nen Pfosten im Boden zu befestigen auRerdem dadurch efreicht werden, dass
der Dubel mithilfe eines Au[&engewmdes an seinem Schaft in den Boden ge-
dreht wird. Auch bei dieser Variante muss der Erdboden fur die Einbringung des
Dubels nicht aufgegraben werden. Ein solcher Schraubdiibel kann ebenfalls s0
gestaltet sein, dass er mit der Erdoberfléache abschliet und nicht dariiber hin-
ausragt. Die Klagerin hat vorgebracht, derartige Bodenschrauben seien eben-
falls fur Asphalt und Naturbsden vorgesehen und wirden als Konkurrenzpro-
dukte zu ihren emschlagbaren Bodendilbeln angeboten. Sofern sie im Marken-
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anmeldeverfahren gégenﬂber dem Harmonisierungsamt fir den Binnenmarkt
angefiihrt hat, anders als ihre vorrangig Kommunen angebotenen einschlagba-
ren Bodendube! wiirden Schraub-Bodendiibel vornehmlich von Privatpersonen
eingesetzt, hat sie ‘daran im vorliegenden Rechtsstreit nicht festgehalten. Im
Revisionsverfahren ist mangels gegenteiliger Feststellungen des Berufungsge~
richts daher zu ihren Gunsten davon auszugehen dass es sich bei Boden-
schrauben um glelchartlge Erzeugnisse handelt, die im Wege einer anderen
technischen Losung den gle1chen technlschen Erfolg wie emsohlagbare Boden-

dibel erzielen.

e) Die Revi'\:‘sionsewvid_‘erqng rhacht ohne Erfolg geltend, die Gestal-
tungsmerkmale des Bodendijbels'cier Klagerin seien. zur Begriindung seiner
wettbewerblichen Eigenart ungeelgnet weil sie vollstandig im technisch-
funktionalen Rahmen blieben, ohne dass der Verkehr wegen dieser Merkmale
auf die betriebliche Herkunft des Produkts Wert lege.

aa) Einem Erzeugnis fehlt die wettbewerbliéhe Eigenart, wenn der Vér-
kehr bei ihm keinen Wert auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen
legt. Das kann bei "Allerweltserzeugnissen" oder "Dutzendware" der Fall sein
(vgl. BGH Urteil vom 3. Mai 1968 —IZR 66/66, BGHZ 50, 125, 130 - Pulver-
behalter BGH, GRUR 2007, 339 Rn. 26 - Stufenleitern; GRUR 2009, 1073
Rn. 10 - Ausbeinmesser; GRUR 2012 1179 Rn. 34 Sandmalkasten GRUR
2016, 730 Rn. 40 - Herrnhuter Stern).

bb) Die Klégerin hat Vorgeb’racht' sie verkaufe ihre Bodendiibel vorwie-
gend an Kommunen. Da es den fur den Einkauf zustandigen Personen im We-
sentlichen um Einsparméglichkeiten, die ©kologische Wlederverwendbarkelt
und die einfache Entsorgung gehe, achteten sie nicht auf Detalls in der Aufma-
chung der Produkte. Vielmehr ble1be ihnen der Gesamteindruck in Ennnerung
Dieser Vortrag l5sst entgegen der Ansicht der Rewswnsenmderung nicht den
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ohluss zu, dass die betriebliche Herkunft des Erzeugnisses der Klagerin fur
den Verkehr ohne Bedeutung ist. Das Berufungsgeric_ht ist davon ausgegangen,
dass der angesprochene Verkehr mit der Gestaltung des Bodendiibels der Kla-
gerin tats&chlich eine Herkunftsvorstellung verbindet. Da es sich um Erzeugn:s—
se handelt, die im kommunalen Bereich vornehmlich die Standsicherheit von
Straflen- und Verkehrsschildern gewahrielsten sollen und eine fehlende Eig-
nung fur diesen Zweck ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen wiirde, gibt
es keinen Anhaltspunkt dafiir, dass es den Kommunen glelchgultlg ist, von wel-
chem Unternehmen die Bodendiibel stammen Gegentelhges hat auch das Be-

rufungsgencht nicht festgestellt

f) Ohne Erfof_g macht die Revisidnser\f:viderung ge'ltend, der wettbéwerbii-
chen Eigenart des Bodendubels der Kldgerin stehe entgegen, dass dieser Bo-
dendiibel von der Franken Plastik GmbH unter der Kennzeichnung "Okofix" ver-

trieben werde.

aa) Die wettbewerbliche Eigenart eines Erzeugnisses kann entfallen,
wenn der Verkehr dessen pragende Gestaltungsmerkmale aufgrund der Markt-
verhéltnisse mcht (mehr) einem bestimmten Hersteller oder einem mit diesem
durch einen leenz— oder Gesel[schaftsvertrag verbundenen Unternehmen zu-
ordnet (vgl. BGH, GRUR 2007, 984 Rn. 23, 25 und 32 - Gartenliege; GRUR
2015, 909 Rn. 11 - Exzenterzahne GRUR 2016, 720 Rn 16 - Hot Sox; GRUR
2017, 79 Rn. 52 - Segmentstruktur) Das kann der Fall sein, wenn der Hersteller
sein Erzeugms an verschiedene Untemehmen liefert, die es in groBem Umfang
unter eigenen Kennzeichnungen vertreiben (vgl BGH, GRUR 2007, 984 Rn. 26
- Gartenliege; GRUR 2015, 909 Rn. 14 Exzenterzdhne; GRUR 2016, 720
Rn. 28 - Hot Sox). Voraussetzung ist, dass der Verkehr die weiteren Kenn-
zeichnungen als Herstellerangaben und nicht als Handelsmarken ansieht (vgl
BGH, GRUR 2007 984 Rn. 26 - Gartenliege; BGH Urteil vom 2 Apnl 2009
-1 ZR 144/06, GRUR 2009, 1069 Rn. 16 bis 18 = WRP 2009, 1509 - Knob-
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lauchwirste; BGH, GRUR 2015, 909 Rn. 14 - Exzenterzdhne; GRUR 2016, 720
Rn. 26 f. - Hot Sox).

bb) Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen,' ob die
angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung "Okofix" als Herstellerangabe
oder als Handelsmarke auffassen. Ebenso wenig hat es festgestellt, in welchem
Umfang der Bodendubel "Okofix" gegeniiber den (potehtiellen) Abnehmern des
Bodendiibels "Wurzelpfahl Ferradix' beworben, angeboten oder vertrieben
worden ist. Im Re\}isionsverfahreri ist deshalb zugunsten der Klagerin davon
auszugehen, dass der ;Vertri:eb des Produktis der Klagerin unter der Marke
"Okofix" in einer Weise erfolgt ist, die die Eighung des Originatprodukts nicht
beeintrachtigt, dem angesprochgnén Verkehr als Hinweis aLJf die Herkunft aus

einem bestimmten Unternehmen zu dienen.

g) Zum Grad der_wettbewefblichen Eigenart des Klageprodukts hat das
Berufungsgericht keine Feststellhngen getroffen. Der Grad der wettbewerbli-
chen Eigenart eines Erzeugn_isseé kann durch seine tatsachliche Bekanntheit
im Verkehr verstarkt werden (ivgl. BGH, GRUR 201‘0, 1125 Rn. 24 - Femur~Teil;
GRUR 2013, 1052 Rn. 24 . - Einkaufswagen I, GRUR 2015, 909 Rn. 28
-:Exzenterzéhne). Das gilt auch fur ein vormals patentgeschiitztes Produkt,
dessen Verkehrsbekanntheit nicht:nur Folge der durch das Patent gev\}éh'rten
Monopolstellung ist, sondern auf den Marketing- oder Vertriebsaktivitéjten dés
friiheren Patentinhabers beruht (vgl. Nemeczek, GRUR 2015, 914, 915; Fi-
scher, GRUR 2015, 1160, 1164 f.)..Das Berufungsgericht hat auf der Gru:ndlage
des von der Klégéfin géhaltenen -Vortrags zu der langjahrigen Marktprasenz,
der umfangreichen Bewerbung, den zahflreichen Pramierungen und den seit der
Markteinfihrung - auch noch nach Ablauf des Patentschutzes - gesteigertén
Absatzzahlen ihres Bodendibels untérstellt, dass das- Klageprodukt b.ekannt
und seine wettbewerbliche Eige‘nart dadurch gestéigért ist. In der Revisioné-
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stanz ist deshalb davon auszugehen, dass der Bodendiibel der Klagerin Uber

nohe wettbewerbliche Eigenart verfligt.

4, Die Annahme des Berufungsgerichts, die angegriffenen Bodendubel
steliten keine Nachahmungen des Bodendibels der Klagerin dar, halt der revi-

sionsrechtlichen Nachpriifung ebenfalls nicht stand.

a) Eine Nachahmung setzt voraus, dass das angegriffene Produkt dem
Originalprodukt so &hnlich ist, dass es sich in ihm wiedererkennen lasst (vgl.
BGH, Urteil vom 23. September 2015 -1 ZR 105/14, GRUR 2015, 1214 Rn. 78
= WRP 2015, 1477 - Goldbaren; BGH, GRUR 2017, 79 Rn. 64 - Segmentstruk-
tur).- Die Ahnlichkeit der sich gegentiberstehenden Erzeugnisse ist nach ihrem
Gesamteindruck zu beurteilen. Dabei miissen gerade die {ibernommenen Ge-
staltungsmittel diejenigen sein, die die wettbewerbliche Eigenart des Erzeugnis-
ses ausmachen, fur das Schutz beansprucht wird (vgl. BGH, Urteil vom 11. Ja-
nuar 2007 -1 ZR 198/04, GRUR 2007, 795 Rn. 32 = WRP 2007, 1076 - Hand-
taschen; BGH, GRUR 2010, 1125 Rn. 25 - Femur-Teil; GRUR 2016, 730 Rn. 47

- Herrnhuter Stern).

b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die angesprochenen Ver-
kehrskreise sdhen in den angegriffenen Bodendiibeln keine Nachahmung des
Erzeugnisses der Klagerin. Soweit die von der Beklagten vertriebenen Produkte
hinsichtlich des Zylinderschafts, des Topfs mit rundem Boden und geradkanti-
gem Rand und der aus vier Einfaltungen gebildetén Spitze mit dem Bodendlbel
der Klégerin Ubereinstimmten, hatten diese Merkmale als technisch notwendig
auler Betracht zu bleiben. Der Gesamteindruck der sich gegentberstehenden
Erzeugnisse werde demnach durch den (identischen) Topfdurchmesser, die
(geringfiigig voneinander abweichende) Randhohe, die (Ubereinstimmende)
Anzahl der Einfaltungen an der Spitze und die (verschiedene) Form der Aus-
sparungen im Topfboden bestimmt. Dabei dominierten beim Bodendibel der
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Klagerin die markanten langlichen Offnungen mit abgerundeten Ecken, die
nach dem Einschlagen sichtbar blieben und dem Diibel insbesondere in der
Draufsicht eine individuelle Note gében. In diesem Merkmal unterschieden sich
die runden Offnungen der beanstandeten Bodendiibel so deutlich, dass die

Abweichungen der Annahme einer Ahnlichkeit entgegenstunden.

c) Mit Erfolg rugt die Revision, die Beljrtei!drig des Berufungsgerichts be-
ruhe auf der rechtsfehlerhaften Annahfne, die die Grundgestaltung des Pro-
dukts der Klagerin vorgebenden Merkmale seien technisch notwendig, weil sie
der in der Patentschrift offenbarten Lehre zum technischen Handeln entspra-
chen, und durften bei der Beurtellung der iibereinstimmenden Gesamtwurkung
aus Rechtsgriinden mcht berucksmhtlgt werden. Werden diese vom Berufungs-
gerlcht aus Rechtsgriinden aufler Betracht gelassenen Merkmale in die Prufung
einbezogen, ist auf der Grundlege der vom Berufungsgencht festgestellten
weitgehenden Uberemstlmmungen der Produkte der Parteien im Revisionsver-
fahren davon auszugehen, dass die angegriffenen Bodendiibel nur genngfugig
vom Bodendubel der Klager[n abwelchen und nach ihrem Gesamteindruck na-
hezu identische Nachahmungen des Klageprodukts darstellen (vgl. BGH,
GRUR 2000, 521, 524 - Modulgerist I; GRUR 2010, 1125 Rn 25 Femur—Tell
GRUR 2015 909 Rn. 29 - Exzenterzahne). Das g[lt auch fiir die angegnffenen
Bodendubel die mit fligelartigen Verdrehsucherungen ausgestattet sind. Das
Berufungsgericht hat nicht. festgestellt, dass die Verstarkungen zwischen
Flansch und Schaft den Gesamteindruck dieser Austhrungsform mafsgebl:ch
pragen und zu einer vom Klageerzeugms deuthch abwetchenden Gesathlr~

kung fuhren.

5. Die Ansicht des Berufungsgerichts, die Gestaltung :der angegriffenen
Produkte riefen keine vermeidbare Herkunftstauschung (§4 Nr.9 Buchst. a
UWG aF und § 4 Nr. 3 Buchst. a UWG) hervor, kann ebenfalls keinen Bestand
haben. . ’ - A
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a) Nach den bislang vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen

kann eine Herkunftstduschung nicht ausgeschlossen werden.

aa) Nach Ansicht des Berufungsgerichts hat bei der Prifung, ob durch
die angegriffenen Produkte eine Herkunftstduschung ﬁervorgerufen wird, die
auf der Grundlage des Patents technisch notwendige Grundgestaltung, die aus
dem Rohr, dem nach unten offenen Topf mit Léchern im Boden und der durch
Einfaltungen gebildeten Spltze besteht, auller Betracht zu blelben Das hélt ei-

ner revisionsrechtlichen Nachprufung nicht stand.

bb) ijas Berufu'ngsge'r'icht hat die ubéreins’timmende Grundgestaltung
der sich gegeniberstehenden Bodendiibel aus einem Zylinderschaft, einem
topfartigen Flansch mit Offnungen im Boden und einer aus Einfaltungen gebil-
deten Spitze in seine EnNégungen nicht einbezogen, wéil es sie rechtsfehlerhaft
als technisch notwendlg und deshalb nicht beriicksichtigungsfahig erachtet hat.
Mit Blick auf die im Revisionsverfahren zu unterstellende hohe wettbewerbhche
Eigenart und nahezu identische Nachahmung des Produkts der Klagenn ist zu-
gunsten der Klagerm davon auszugehen dass der Vertrieb der angegnffenen

Bodendiibel zu einer betrieblichen Herkunftstauschung fuhrt.

b) Im vorliegende_n Revisionsverfahren kann weiter nicht davon ausge-
gangen werden, dass eine durch die Produkte der Beklagten hervorgerufene

Herkunftstduschung nicht durch zumutbare MaBnahmen zu vermeiden ist. .

aa) Das Berufungsger[cht hat angenommen, ein geW|sser Gestaltungs—
spielraum bestehe nach der Patentschrift bei der Ausgestaltung des Topfs und
der Spitze. Die in der Patentschrift aufgezeigten Topfgestaltungen mit einem
wellenférmigen Boden oder mlt einer sagezahnartigen Randstruktur seien der

Andotehna jedoch hicht zuzumuten Sie erforderten wegen der zu schaffenden
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speziellen Formungswerkzeuge einen hoéheren Fertigungsaufwand; zudem be-
eintrachtigten sie die durch die Erfindung ermoglichte einfache und sichere
Handhabung. Entscheidend sei jedoch, dass diese Topfgestaltungen nicht zu
der geradlinigen und minimalistischen Formensprache des patentgemafien Bo-
dendubels passten. Ein solcher Bruch in der Formensprache nehme dem Pro-
dukt die ihm eigene Asthetik und vermindere wegen seiner gesta!terlschen Un-
ansehnhchkeit seine: Verkaufhchkeat Die Verbleabenden Merkmale, bel denen
Gestaltungsspuelraume bestiinden, wie der Durchmesser des Topfes, die Héhe
seines Randes und die Gestaltung der Spltze seien fir dle Herkunftsfunktion
im Hinblick auf die markanten Offnungen im Topfboden dle nach dem Ein-
sch!agen sichtbar blieben, irrelevant und daher nicht geeignet einer Herkunfts-

tauschung entgegenzuw1rken Dem ‘kann nlcht zugestlmmt werden.

bb) Eine Herkunftstauschung ist vermeidbar wenn sne durch geeignete

und zumutbare Mafnahmen Verhlndert werden kann Ob und welche MaRnah-
men dem Wettbewerber zur Verhinderung einer Herkunftstauschung zugemutet
werden kénnen, ist anhand einer umfassenden Interessenabwagung zu beurtei-
len. Bei dieser Abwagung sind unter anderem das Interesse des Herstelters des
Orlglnaierzeugmsses an der Vermeidung einer Herkunftstauschung, das Inter-
esse des Wettbewerbers an der Nutzung nicht unter Sonderrechtsschutz ste-
hender Gestaltungse|emente sowie das Interesse der Abnehmer an emem
Preis- und Lelstungswettbewerb zwischen den unterschiedhchen Anbietern zu
berucksschtlgen (vgl. BGH, GRUR 2000, 521, 525 - Modulgerustl GRUR 2013,
951 Rn. 35 f. - Regalsystem; GRUR 2015, 909 Rn. 33 - Exzenterzahne GRUR
2016, 730 Rn. 68 - Herrnhuter Stern). Einem Wettbewerber ist es regelma(l:g
nicht zuzumuten auf eine angemessene technlsche Losung zu verzichten, um
die Gefahr einer Herkunftstauschung oder einer Rufausnutzung zu vermeiden
(vgl. BGH, GRUR 2000, 521, 525 Modulgerbstl GRUR 2005, 600, 603
- Handtuchklemmen; GRUR 2007, 984 Rn. 35 - Gartenhege GRUR 2012, 58
Rn. 46 - Seilzirkus; GRUR 2013, 951 Rn 36 = Regalsystem GRUR 2015 909
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,m 35 und 41 - Exzenterzahne). Bei einer {nahezu) identischen Nachahmung
ilt allerdings im Hinblick auf die Zulassigkeit der Ubernahme von Merkmalen,
¢ d|e dem freien Stand der Technik angehdren und der angemessenen Lésung
einer technischen Aufgabe dienen, ein strengerer Ma!’&stab als bei einem gerin-
geren Grad der Ubernahme (vgl. BGH GRUR 2012 1155 Rn. 39 - Sandmal-
kasten; GRUR 2015, 909 Rn. 36 - Exzenterzahne). Bel einer (nahezu) |dent|—
schen Ubernahme kann sich der Nachahmer grundsatzlich nicht darauf beru—
fen, er habe lediglich eine nicht unter Sonderrechtsschutz stehende angemes—
sene technische Lésung ubernommen. Fihrt die Ubernahme solcher Merkmale
Zu einer (nahezu) identischen Nachahmung, ist es einem Wettbewerber regel-
méaRig zuzumuten, auf eine andere angemessene technische Lésung auszu-
weichen, wernin er der Gefahr einer Herkunftstauschung nicht auf andere Weise
- etwa durch eine (unterscheldende) Kennze1chnung seiner Produkte - entge-
genwirken kann (BGH, GRUR 2015, 909 Rn. 36 Exzenterzahne)

cc) Nach diesen MaBstaben kann im Streitfall nicht angenommen wer-

den, eine Herkunftstauschung sei unvermeidbar.

(1) Dies gilt schon deshalb, weil das Berufungsgericht in rechtsfehlerhaf-
ter Weise seine Uberlegungen in dlesem 7usammenhang auf abweichende
Gestaltungen im Rahmen der Umsetzung der in der Patentschrlft offenbarten
Lehre zum technischen Handeln beschrankt und sonstige techmsch angemes— ;
sene Losungen in Form anderer auf dem Markt vorzuf ndender emschlagbarer
oder eindrehbarer Bodendilbel in seine Uberiegungen nicht embezogen hat.

(2) Soweit das Berufungsgencht eine abweichende Gesta!tung ‘aus as-
thetischen Griinden fir nicht zumutbar gehalten hat, begegnen seine Uberle-

gungen ebenfalls durchgreifenden rechtlichen Bedenken.
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Die Beurteilung, ob eine abweichende Gestaltung der Bodendubel aus
ssthetischen Griinden mit Blick auf ihre Verkauflichkeit zumutbar ist, konnte das
Berufungsgericht allerdings aus ‘eigener Sachkunde treffen. Auch wenn der
Tatrichter nicht zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehort, kann er die
Sichtweise der angesprochenen Fachkreise aufgrund eigenen Erfahrungswis-
sens beurteilen, wenn dafur keine besonderen Kenntnisse oder Erfahrungen
erforderlich sind (vgl. BGH, Urteil vom 12. Juli 2001 -1 ZR 261/98, GRUR 2002,
77, 79 = WRP 2002, 85 - Rechenzentrum; Urteil vom 2. Oktober 2003
_17R 150/01, BGHZ 156, 250, 255 - Marktfuhrerschaft, BGH, GRUR 2013,
1052 Rn. 29 - Einkaufswagen ).

Die Ausfuhrungen des Beyufu'ngsgerichts sind jedoch nicht widerspruchs-

frei. Das Berufungsgericht hat angenommen, aus Sicht der angesprochenen

Verkehrskreise werde das Klageerzeugnis vor allem durch die markanten Off-
nungen im Topfboden gepragt, weil diese nach dem Einschlagen des Diibels in
den Boden - anders als der Schaft und die Spitze - sichtbar blieben. Damit ist
seine Uberlegung nicht in Einklang zu bringen, die angesproéhenen Verkehrs-
kreise richteten ihre Kaufentscheidung an einer einheitlichen Gesamtasthetik
des Bodendiibels und damit an Merkmalen aus, die nach dem Einschlagen des

Dibels in den Boden nicht mehr sichtbar sind.

¢) Nach dem im Revisionsverfahren zugrunde zu legenden Sachverhalt
wird die Gefahr einer Herkunftstauschung nicht dadurch ausgeschlossen, dass
nach dem von der Beklagten gehaltenen Vortrag die angegriffenen Bodendubel
anhand von Herstellerkatalogen der Andotehna bestellt und mit Spannplatten
vertrieben werden, die mit der Kennzeichnung "ANDOTEHNA" versehen und in
Tuten verpackt sind, auf denen die Unternehmensbezeichnung des sloweni-

schen Herstellers aufgedruckt ist.
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f aa) Eine Herkunftstduschung kann durch eine deutlich sichtbare, sich

diom Originalprodukt unterscheidende Kennzeichnung der Nachahmung ausge-

/ rsumt werden, wenn die angesprochenen Verkehrskreise diese einem bestimm-
ten Unternehmen nicht allein anhand ihrer Gestaltung zuordnen sondern sich
beim Kauf auch an den Herstellerangaben in der Werbung den Angebotsunter-
lagen oder an der am Produkt angebrachten Herstellerkennzeichnung orientie-
ren (vgl. BGH, GRUR 2000, 521, 524 - Modulgerist l; GRUR 2010, 1126
Rn. 28 - Femur-Teil; GRUR 2013, 951 Rn. 32 - Regalsystem GRUR 2013,
1052 Rn. 38 - Einkaufswagen lil; GRUR 2015 909 Rn. 37 - Exzenterzahne)

52 bb) Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen ob die
Beklagte die angegnffenen Bodendibel regeimaiig anhand von Katalogen der
Andotehna anbietet. Ebenso wenlg hat es festgestellt, ob die auf den Spann-
platten angebrachte Kennzeichnung in der mal&gebhchen Erwerbssituation (vgl.
BGH GRUR 2010, 1125 Rn. 34 f. - Femur-Teil, GRUR 2013, 951 Rn. 32
- Regalsystem) fur die angesprochenen Verkehrskreise gut sschtbar ist und auf
den Bodendubel bezogen wird. Zudem fehlen Feststellungen des Berufungsge-
richts dazu, ob der angesprochene Verkehr die Angabe "ANDOTEHNA" als
Hinweis auf einen Hersteller auffasst, der mit dem Hersteller des Klageprodukis

nicht in lizenz- oder gesélIschaﬁsvertragliche'n Beziehungen steht.

3 d) Das Berufungsgencht hat im Ubrsgen keine Feststel!ungen dazu ge-
troffen, ob einer Herkunftstauschung - sofern sie durch die Kennzelchnungen in
den Katalogen sowie auf den Spannplatten und ihren Verpackungen mcht aus-
geraumt wird - dadurch wirksam begegnet werden kann, dass die angegr[ffenen
Bodendiibel selbst mit einer beim Erwerb deutllch suchtbaren unterscheidenden

Kennzeichnung versehen werden

4 8. Mit der vom Berufuhgsgericht gegebeneh BégrUndljng kann eine un-

angemessene Ausnutzung oder Beeintrachtigung der Wertschatzung der Er-
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zeugnisse der Kiagerin (§ 4 Nr. g Buchst. b UWG aF und §4 Nr. 3 Buchst. b

UWG) ebenfalis nicht verneint werden.

a) Das Berufungsgericht hat eine Rufausbeutung oder Rufbeeintrachti-
gung mit der Begrindung verneint, der gute Ruf des Klageerzeugnisses und die
mit ihm einhergehende. Quahtatsvorstel\ung seien nicht mit der genauen Ausge-
staltung der Spltze als Vlerfachfaltung oder mit dem exakten Durchmesser des
Topfs verbunden. Es sei zudem nicht ersu:hthch dass das angegriffene Er-

zeugnis qualitativ mmderwerhg sei. Diese Beurteilung ist nicht rechtsfehlerfrel

b) Eine unlautere Rufausnutzung kann nicht nur auf einer Tauschung der
angesprochenen Verkehrskrelse uber die betriebliche Herkunft der Nachah-
mung, sondern auch auf einer Anlehnung an die fremde Leistung beruhen, die
eine erkennbare Bezugnahme auf den Mitbewerber oder selne Produkte erfor-
dert. Die Frage ob hierdurch eine Gutevorstellung unangemessen ausgenutzt
wird, ist ]ewells im Wege einer Gesamtwiirdigung zu beantworten, bei der alle
relevanten Umstande des Einzelfalls, insbesondere der Grad der Anlehnung
sowie die Starke des Rufs des nachgeahmten Produkts zu berlicksichtigen
sind (vgl. BGH, GRUR 2013, 1052 Rn. 38 - Elnkaufswagen i, mwN; GRUR
2015, 909 Rn. 40 - Exzenterzahne) Dle Ubernahme von Merkmalen dle dem
frelzuhaltenden Stand der Technlk angehoren und der angemessenen Lésung
einer technlschen Aufgabe dienen, kann zwar unter dem Gesmhtspunkt der
Rufausnutzung grundsatzlich nicht als wettbewerbsrechthch unlauter angese—
hen werden. Auch insoweit gilt ;edoch bei einer (nahezu) identischen Nachah-
mung ein strenger MaRstab. Wirde die Ubernahme solcher Merkmale zu einer
(nahezu) identischen Nachahmung fuhren ist es emem Wettbewerber regel-
manig zuzumuten auf eine andere angemessene technische Lésung auszu-
weichen, wenn er einer Rufausnutzung nicht auf andere Weise entgegenw1rken
kann. So kann ein Wettbewerber,’ der nach Ablauf eines Patentschutzes des

Originalherstellers in dessen Markt emdnngt eme Rufausbeutung etwa dadurch
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rmeiden, dass er dle angesprochenen Verkehrskreise durch eine gegenuber
fé em Original unterscheidbare Kennzeichnung unmissverstandlich dariber in-
formiert, dass es sich um ein anderes Erzeugnis als das Ongmalprodukt handelt
! (vgl. BGH, GRUR 2013, 1052 Rn. 38 - Einkaufswagen M, mwN; GRUR 2015,
909 Rn. 41 - Exzenterzahne)

c) Nach diesen Ma&staben kann die Béurteilung durch das Berufungsée~
richt schon deshalb keinen Bestand haben, weil es in rechtsfehlerhafter Weise
angenommen hat, die Grundgestaltung, bestehend aus dem Rohr, dem nach

unten offenen Topf mit Léchern im Boden und der durch Einfaltungen gebilde-
ten Spitze, sei auf ‘der Grundlage des Patents technisch notwendig und habe
bei der Prufung einer Rufausnutzung auRer Betracht zu bleib’en,'so dass allein
dle genaue Ausgestaitung der Spitze und der Durchmesser des Topfes in den

thk genommen werden musse.

lil. Das angegnﬁene Urteil kann danach keinen Bestand haben; es ist
aufzuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch
tiber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zuruckzuverwelsen
(§ 563 Abs 1 ZPO) Der Senat kann in der Sache nicht selbst entschetden welt
sie n;cht zur Endentscheldung reif 1st (§ 563 Abs. 3 ZPO). '

1. Im wnedereroffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht
unter Embeaehung der vormals patent1erten Gestaltungsmerkmale des Klage-
erzeugnisses und se:nes Vertnebs unter verschiedenen Kennzeichen die not-
wendigen Feststeilungen Zzum Vorhegen und gegebenenfalls zum Grad der
wettbewerblichen Eigenart zu treffen und dabei in seine Betrachtung andere
Produkte einzubemehen haben, die denselben technlschen Zweck erfullen wie

das Produkt der Klagerin.
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Sollte das Berufungsgericht dabei erwagen, ein Gestaltungsmerkmal als
technisch notwendig und deshalb nicht als zur Begriindung wettbewerblicher
Eigenart geeignet anzusehen, wird es seine Sachkunde hierzu darzulegen ha-
ben, wenn es ohne Einholung eines Sachvérsténdigengutachtens entscheidet.
Die Revisioh rugt zu Recht, das Berufungsgericht‘habe sich Gber den Vortrag
der Klagerin zur technischen und funktionalen Gleichwertigkeit der anderen in
der Patentschrift dargesteliten Ausfuhrimgsformeh hinweggéset’zt, ohne dass
seine Uberlegene Sachkunde ersichtlich sei. Hat der Tatrichter eine technische
Gegebenheitlohne‘Inanspruchnahme sach\}érstéhdigef Hilfe beantwortet, ob-
wohl er selbst nicht hinreichend sachkundig ist, oder hat er eine magliche, aber
keineswegs selbstverstandliche eigene Sachkunde nicht hinreichend dargelegt,
liegt ein Verfahrensfehler nach § 286 ZPO vor, der im Reviéionsveﬁahren un-
eingeschrankt gerugt werdenr kann (vgl. BGHZ 156, 250, 254 - Markt-
fuhrerschaft, BGH, Besch!usé. vomA13. Januar 2015 -VIZR 204/14, NJW 2015,
1311 Rn. 5: Urteil vom 16. April 2015 - | ZR 225/12, GRUR 2015, 1189 Rn. 60 =
WRP 2015, 1507 - Goldrapper). Das angefochtene Urteil lasst nicht erkennen,
aufgrund welcher Umsténde sich das Berufungsgericht fur hinreichend sach-
kundig gehalten hat, die technischen und f&nktionaleh Nachteile der weiteren
patentgeméaien Ausfﬂhfungéformen selbst beurteilen 2u kéhnen. Dass seine
Mitglieder mit technischen Schutzrechten befasst sind und tber eine hinrei-
chende Sachkunde fir die Beurtéi'lung der technischen Gegebenheiten Vgrfh-
gen, kann nicht ohne Weiterés angenémméh werden (vgl. BGH, Urteil vom
51 Marz 2000 - VI ZR 158/99, NJW 2000, 1946, 1947). |

2. Sollte das BerUfungs'geri-cht festste{len, dass das Produkt der )Klé‘\gerin
tiber wettbewerbliche Eigenart ve:rfilgt, wird es zu prifen haben, in welcher In-
tensitat durch die angegriffenen Bodendilbe! das Klageprodukt nachgeahmt
wird und ob die angesprochenen Verkehrskreise deshalb - unbeschadet einer
anderweitigen Kennzeichnurig - einer Herkunftstauschung unterliegen oder ihre

Wertschatzung des Klageerzeugnisses auf die angegriffenen Produkte ubertra-
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i
n. In diesem Fall wird das Berufungsgericht weiter zu prifen haben, ob der
,;éifahr giner Herkunftstéduschung oder Rufausnutzung durch die Anbringung
g einer Kennzeichnung auf den angegriffenen Bodendiibeln oder durch deren
; geéinderte, die technische Funktionalitat wahrende Gestaltung entgegenzuwir-
/' kenist '

#

72 3. Sofern das Berufungsgericht -u dem Ergebnis gelangt, dass die ange-
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griffenen Bodendubel wettbewerbswidrige Nachahmungen des Klageerzeug-
nisses darstellen, sind neben dem von der Klagerin verfolgten Unterlassungs-
anspruch (8§ 8 Abs. 1 Satz 1 UWG) auch die geltend gemachten Folgeanspri-
che aus § 9 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 2 UWG, § 242 BGB weitgehend gegeben.

a) Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung kann eine Schadens-
ersatzpflicht der Beklagten nicht mit der Begrindung verneint werden, sie treffe
kein Verschulden, weil sie mit der Unzulassigkeit des Vertriebs der angegriffe-
nen Bodendubel nicht habe rechnen mussen. Fur die Annahme eines zumin-
dest fahrlassigen Verhaltens reicht es aus, dass sich der Verletzer erkennbar in
einem Grenzbereich des rechtlich Zuléssigen beWegt und deshalb eine von der
eigenen Einschatzung abweichende Beurteilung der rechtlichen Zulassigkeit
seines Verhaltens in Betracht ziehen muss (vgl. BGH, Urteil vom 6. Mai 1999
-1 ZR 199/96, BGHZ 141, 329, 345 - Tele-Info-CD; Urteil vom 19. Februar 2009
-1 ZR 135/06, GRUR 2009, 685 Rn. 34 = WRP 2009, 803 - ahd.de; Urteil vom
24. September 2013 - | ZR 187/12, GRUR 2014, 479 Rn. 19 = WRP 2014, 568~
- Verrechnung von Musik in Werbefilmen). Die Revisionserwiderung fuhrt ver-
geblich an, in Rechtsprechung und Literatur sei vor der Senatsentscheidung
"Exzenterzahne” einhellig vertreten worden, Wettbewerbsrechtlicher Leistungs-
schutz komme nur fur solche Merkmale in Betracht, die von einer vormals pa-
tentierten technischen Lésung unabhangig seien. Der Senat hat bereits in
fruheren Urteilen ausgefuhrt, dass Anspriche aus wettbewerbsrechtlichem

Leistungsschutz unabhéngig vom Bestehen von Ansprichen aus einem Son-
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derschutzrecht gegeben sein kénnen, wenn besondere Begleitumsténde vorlie-
gen, die aulerhalb des sondergesetzlichen Tatbestands liegen (vgl. BGH,
GRUR 2010, 80 Rn. 18 - LIKEaBIKE: GRUR 2011, 134 Rn. 65 - Perlentaucher;
GRUR 2012, 58 Rn. 41 - Seﬂzlrkus) Er hat deshalb die Beurteilung, ob ein Ge-
staltungsmerkmal technisch notwendig ist, unabhéngig von der in einem frihe-
ren Patent offenbarten Lehfe zum technischen Handeln vorgenommen (vgl.
BGH, GRUR 2010, 1125 Rn. 22 . - Femur-Teil).

b) Der von der Klagerin geltend gemachte Auékunﬂsanspruch ist aller-

 dings unbegriindet, soweit sie wegen wettbewerbswidriger Nachahmung ihres

Bodendubels Auskunft Gber die Hersteller sowie deren Namen und Anschriften
begehrt. Da Schutzgegenstand des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes
nicht das Lelstungsergebms als solches, sondem nur die unlautere Art und
Weise seiner Benutzung ist, kann regelmé[&ng nur gegen die Art und Weise der
Benutzung vorgegangen werden Die Unterlassung der Herstel!ung einer Nach—
ahmung kann dagegen weder nach § 4 Nr. 9 UWG aF noch nach §4 Nr. 3
UWG verlangt werden (vgl. BGH, Urteil vom 14. Januar 1999 -_lZR 203/96
GRUR 1999, 751, 754 = WRP 1999, 816 - GUIIepumpén' BGH, GRUR 2016,
730 Rn. 75 - Hermhuter Stern) Insoweit steht der Klagenn kein Schadenser—
satzanspruch aus § 9 Satz 1 UWG Zu, dessen Vorbereltung die begehrte Aus-

kunft dienen koénnte.
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derschutzrecht gegeben sein kénnen, wenn besondere Begleitumstinde vorlie-
gen, die auBerhalb des sondergesetzlichen Tatbestands liegen (vgl. BGH,
GRUR 2010, 80 Rn. 18 - LIKEaBIKE; GRUR 2011, 134 Rn. 65 - Perientaucher
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b) Der von der Klagerin geltend gemachte Auékunﬂsanspruch ist aller-
dings unbegrtindet, soweit sie wegen wettbeWerbswidriger Nachahmung ihres
Bodendibels Auskunft Gber die Hersteller sowie deren Namen und Anschriften
begehrt. Da Schutzgegenstand des wettbewerbsrechthchen Leistungsschutzes
nicht das Le|stungsergebn|s als solches, sondern nur die unlautere Art und
Weise seiner Benutzung ist, kann rege!mél'stg nur gegen die Art und Weise der
Benutzung vorgegangen werden Die Unterlassung der Herstellung einer Nach-
ahmung kann dagegen weder nach §4 Nr.9 UWG aF noch nach §4 Nr. 3
UWG verlangt werden (vgl. BGH, Urteil vom 14. Januar 1999 -1 ZR 203/96
GRUR 1999, 751, 754 = WRP 1999, 816 - Gullepumpen BGH, GRUR 2016
730 Rn. 75 - Herrnhuter Stern) Insoweit steht der Klagenn kein Schadenser—
satzanspruch aus § 9 Satz 1 UWG Zu, dessen Vorbereltung die begehrte Aus-

kunft dienen kénnte.



4. Soliten die in erster Linie aufgrund wettbewerbsrechtlichen Leistungs-
schutzes verfolgten Anspriiche nicht gegeben sein, kdme es auf die von der

Klagerin hilfsweise geltend gemachten markenrechtlichen Anspriiche an. Diese

L standskraftig fur nichtig erklart worden ist.

Schaffert

Schwonke : Feddersen

LG Dusselddf, Entscheidung vom 19.09.2013 - 4c O 5/12 -
OLG Disseldyf, Entscheidung vom 24.02.2015 - -20 U 216/13 -

sind unbegi‘i‘mdet, nachdem die Marke wahrend des Revisionsverfahrens be-
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