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6 U 17/02 , Anlage zum Verkiindungsproto-

84 O 8/01 LG KdlIn koll vom 19.7.2002
~ Verklindet am 19.7.2002

Berghaus, J.S.‘in

3Is Lésrkunr?§ftt>ee:\tn1||ter
@‘ er Geschéftsstelle
OBERLANDESGERICHT KOLN

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

In dem Rechtsstreit

der S’GmbH Software Engineering, vertreten durch ihren Geschaftsflhrer

Klagerin und Berufungsklagerin,

Prozessbevollmachtigter: Rechtsanwater i,

gegen

die Verlag H‘ GmbH & Co KG, vertreten durch die Hemg\/erwaltungsgesell-

schaft mbH, diese veﬁgeten durch ihre Geschaftsfihrer '

Beklagte und Berufungsbeklagte,

Prozessbevoliméchtigte: Rechtsanwalt u

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts KéIn
auf die miindliche Verhandlung vom 5.7.2002

unter Mitwirkung seiner Mitglieder
Dr. Schwippert, Pietsch und von Hellfeld

fiir Recht erkannt

1.) Die Berufung der Kldgerin gegen das am 20.12.2001 verklindete Urteil
der 4. Kammer flr Handelssachen des Landgerichts Koin - 84 O 8/01 - wird

zuriickgewiesen.

2.) Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Klégerin zu tragen.
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3.) Das Urteil ist vorldufig vollstreckbar.

Die Klagerin kann jedoch die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder
Hinterlegung in Hohe von 120 % der zu vollstreckenden Summe abwenden,
wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in derselben Hohe
leistet. -

Die Parteien kdnnen die Sicherheiten durch eine schriftliche, unwiderrufliche,
unbedingte und unbefristete Blirgschaft eines im Inland zum Geschéftsbetrieb
befugten Kreditinstitutes leisten.

4.)  Die Revision wird nicht zugelassen.

5.)  Die Beschwer der Klagerin wird auf tiber 20.000 € festgesetzt.

Tatbestand

Die Klagerin entwickelt und vermarktet Software. Die Beklagte ist ein Verlag, der u. a.
die Computer-Zeitschrift C" herausgibt. Streitgegenstand der markenrechtlichen
Auseinandersetzung ist die Verwendung der Angaben ,Explorer2fs” und ,HFVExplo-
rer* durch die Beklagte in einer Ausgabe der Zeitschrift bzw. auf einer jener Ausgabe
beigefiigten CD-ROM. |

Die Kl&gerin ist Inhaberin der mit Prioritat zum 22.09.1995 eingetragenen deutschen
Marke ,EXPLORER* sowie der weiteren mit Prioritdt zum 08.04.1994 eingetragenen
deutschen Marke ,EXPLORA*. Dariiber hinaus ist sie auch Inhaberin je einer Ge-
meinschaftsmarke ,EXPLORER" und ,EXPLORA*. Wegen der Einzelheiten wird auf
die als Anlage K 2 vorgelegten Eintragungsunterlagen Bezug genommen (BI.19 ff.)
Ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Klagerin eine dieser Marken benutzt,

ist Teil der streitigen Auseinandersetzung.

Der auch von anderen Softwareherstellern verwendete Begriff ,EXPLORER" wird von
der bekannten Microsoft Corporation im Rahmen ihrer ,Windows*-Software u.a. fUr
Programme zur Verwaltung von Dateien genutzt und ist bei Nutzern von Microsoft-
Programmen aus diesem Grunde allgemein bekannt.

Im Jahre 1996 beantragte die Klégerin — gestitzt auf inre Marke EXPLORER — ge-
gen die deutsche Tochtergesellschaft der MiastAlpCorporation den Erlass einer
einstweiligen Verfligung. Nachdem das Landgericht Minchen | durch Urteil Vom
19.06.1996 im Verfahren 7 HKO 11205/96 (Anlage B 2 = BIl. 142 ff.) den Antrag mit
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der Begrtindung zuriickgewiesen hatte, der Begriff ,EXPLORER" sei beschreibend,
weil er auf die Bestimmung des so bezeichneten Programms hinweise, Datenbe-
stinde zu durchsuchen oder zu durchforschen, haben die Parteien im Berufungs-

verfahren 6 U 4761/96 vor dem Oberlandesgericht Minchen einen Vergleich ge-

" schlossen, in dem die Klzgerin des vorliegenden Verfahrens der amerikanischen Mae

g Corporation sowie ihren Tochterunternehmen die unbeschréinkte, weltweite
und unbefristete Nutzung der Marke EXPLORER ,gestattet“ und sich die Antrags-
gegnerin jenes Verfahrens - und zwar ausdriicklich ohne Anerkennung einer Rechts-
pflicht - verpflichtet hat, an die Ki&gerin den Betrag von 90.000 DM zu zahlen. Wegen
des Wortlauts jener Vereinbarung wird auf das aus Bl.164 der Beiakte 7 HKO
11205/96 LG Mtinchen | = 6 U 4761/96 OLG Miinchen ersichtliche Sitzungsprotokoll

Bezug genommen.

Ausléser des vorliegenden Verfahrens ist die Ausgabe Nr.14 der Zeitschrift ,cf* vom
3. Juli 2000. Dieser Ausgabe war eine CD-ROM beigefiigt, auf die unterschiedliche
Computerprogramme aufgespielt waren. Die Auswahl und Zusammenstellung dieser
Programme hatte die Beklagte vorgenommen. In dem Heft waren im Rahmen einer
Beschreibun'g einzelner Programme — offenbar zurhindest auch derjenigen, die sich
auf der CD-ROM befanden - sowohl ein Programm ,HFV EXPLORER® als auch ein
Prograrhm JExplore2fs* erwahnt. Wegen des Wortlautes des Textes im einzelnen
wird auf die als Bl. 31 bei den Akten befindliche Ablichtung von Seite 167 des Heftes
verwiesen, wo die Programme in der rechten Spalte angesprochen sind. Auf der CD-
ROM finden sich ausweislich des als Anlage K 4 (= BI.29 f) vorgelegten Ausdrucks
des Computerbildes unter der Uberschrift , Treiber* die Programme ,Explore2fs 1.00

pre 3“und ,HFVExp. 1.3.1.°

" Die Klagerin macht markenrechtliche Anspriiche geltend und beruft sich dazu sowohl

auf ihre vorbezeichneten nationalen als auch auf inre Gemeinschaftsmarken. Nach-
dem das Landgericht den Rechtsstreit mit Blick auf seine Unzustandigkeit fir Rechte
aus Gemeinschaftsmarken an das Landgericht Diisseldorf verwiesen hatte, hat der
Senat durch Beschluss vom 03.07.2001 - 6 W 63/01 - jene Entscheidung aufgeho-
ben, weil der Antrag der Kldgerin nicht auf eine vollstandige Verweisung des Rechts-
streits gerichtet gewesen war und eine Teilverweisung aus Rechtsgrinden nicht in
Betracht kam. Wegen der Einzelheiten wird auf den aus Bl. 344 ff ersichtlichen

Wortlaut der Senatsentscheidung verwiesen.
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Die Klagerin hat behauptet, ihre Marke ,EXPLORER® bereits seit Ende der 80-iger
Jahre zu verwenden, und sich hierzu auf einen Artikel aus der Fachzeitschrift CHk‘
vom Dezember 1991 berufen, in dem auf der zweiten Seite eine ,Windows-Anwen-
dung Explorer von Sta“ erwdhnt ist. Weiter hat sie} vorgetragen, ab dem Jahre
1991 sei unter der Bezeichnung ,EXPLORER II" ein Dokumenten-Archivierungssys-
tem auf den Markt gebracht worden. Dies werde beispielsweise als Modul flr die un-
ter dem Namen ,GURgGRR" von ihr angebotene Erfassungssoftware fur Geschwin-
digkeits- und RotlichtverstoRe im StralRenverkehr vertrieben. Sie habe mit den Pro-
grammen ,EXPLORER® und ,EXPLORER [I“ im Jahre 1999 einen Gesamtumsatz
von 5,1 Mio. DM erwirtschaftet. Im Ubrigen komme ihr — so hat die Klagerin vorgetra-
gen — die umfangreiche Benutzung des Begriffs ,EXPLORER" durch Milllewqgl zu-
gute. Denn',diese Nutzung stelle mit Blick auf den erwdhnten Vergleich eine Benut-
zung der Marke durch einen Dritten mit Zustimmung des Inhabers im Sinne des § 26
Abs.2 MarkenG dar. |

Es bestehe auch Verwechslungsgefahr. Der Begriff ,EXPLORER* sei nicht rein be-
schreibend, im Ubrigen sei die Kennzeichnungskraft des Zeichens durch die intensive
Benutzung erhoht. Angesichts der Branchenidentitdt und der Ahnlichkeit der Zeichen

bestehe die Gefahr, dass der Verkehr die Marken verwechsele.

Die Kl&gerin, die zunéchst im einstweiligen Verfligungsverfahren 84 O 67/00 LG Kdln
eine durch Urteil vom 28.09.2000 bestétigte einstweilige Verfligung gegen die Be-
klagte erwirkt hat die noch heute in Kraft ist und deretwegen auf die Anlage K 8 =
Bl.42 ff verwiesen wird, hat b e a n tra gt (Neubezifferung durch den Senat),

l. die Beklagte zu ‘verurteilen,

1. es bei Meidung eines fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung félligen Ordnungs-
geldes bis zu DM 500.000,00, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu
vollziehen an ihrem Geschaftsfiihrer, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monate, zu
vollziehen an ihrem Geschéftsfiihrer, zu unterlassen, die Kennzeichnung

, Explore2fs*
und/oder e
.HFVExplorer*

im geschéftlichen Verkehr fiir eine Software auf einer CD-ROM als Beilage zur
Zeitschrift zu benutzen;
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2. ihr Gber den Umfang der Verwendung der Kennzeichnung
.Explore2fs®
und/oder
,HFVExplorer*

im geschaftlichen Verkehr fir eine Software auf einer CD-ROM als Beilage zur
Zeitschrift Rechnung zu legen und zwar insbesondere unter Vorlage eines
Verzeichnisses, aus dem sich die Stiickzahl der vertriebenen CD-ROMS er-

gibt;
3. inr Namen und Anschrift des oder der Vorlieferanten' der von ihr vertriebenen

Software zu benennen, soweit diese bereits mit

,Explore2fs"

und/oder
,HFVExplorer*

gekennzeichnet waren;

. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr allen Schaden zu erstatten,
der ihr aus den vorstehenden unter Ziffer |. bezeichneten Handlungen der Be-
klagten entstanden ist und kinftig entstehen wird;

(1. die Beklagte zu verurteilen, fir sie an die RAe ven Gronggmew® DM 2.193,80
zuziglich 7,5% Zinsen p.a. ab Zustellung dieser Klage zur Abgeltung der Ko-
stenrechnung fiir die Aomahnung vom 3. Juli 2000 zu zahlen.

Die Beklagte hatbeantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie hat die rechtserhaltende Benutzung der streitgegenstandlichen Marken der Kl&-
gerin in Abrede gestellt. Soweit sich die Klagerin mit der Anlage K 1 auf den erwahn-
ten Zeitungsbericht stiitze, sei dieser inhaltlich unrichtig und beruhe auf einem Irrtum
des Redakteurs. Auch die Homepage der Kl&gerin belege entgegen deren Auffas-
sung die Benutzung des Zeichens nicht. Die Benutzung von ,EXPLORER* durch Mi-

crosoft komme der Kldgerin nicht zugute, weil das Unternehmen die Marke nicht fiir

diese benutze.

Im tbrigen handele die Klagerin ohnehin missbrauchlich: So habe sie zum einen die
Marken tberhaupt nur eintragen lassen, um gegen die schon damals bekannte Ver-
wendung von Explorer durch Miessse# vorgehen zu kdnnen. Zum anderen sei es ihr
im Abmahnverfahren nicht um eine Unterlassung, sondern ausschlieRlich um die

Zahlung von Lizenzgebiihren gegangen.
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~

Dariiber hinaus seien aber auch die Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr
nicht gegeben: ‘

In kennzeichnender Form wirden die angegriffenen Angaben zunédchst allenfalls auf
der CD-ROM und nicht auch in der schriftlichen Inhaltsbeschreibung in der Zeitschrift
selbst verwendet, wo sie ausschlieftlich beschreibender Natur seien. Auf der CD-
ROM wirden indes die Zeichen nicht in der angegriffenen, sondern in der obigen
Form, also als: ,Explore2fs 1.00 pre 3“ und ,HFVExp. 1.3.1“ verwendet.

Das Zeichen ,EXPLORER" sei von nur geringer Kennzeichnungskraft. Es handele
sich um ein Wort aus der englischen Sprache, das in der Ubersetzung ,Forscher,
Entdecker” laute. Unabhangig von dieser wértlichen Ubersetzung seien die Verwen-
der auch im deutschsprachigen Raum gewdhnt, die Begriffe englischsprachig zu be-
nutzen. Der Begriff ,EXPLORER" werde typischerweise als ,Werkzeug zur Erkun-
dung/Untersuchung von Daten” verwendet; Er sei in der Informationstechnik spate-

stens seit dem Jahre 1987 in stdndigem Gebrauch. Sofern der Begriff Uberhaupt

Kennzeichnungskraft aufweise, sei er aus diesen Griinden in jedem Falle freihal-
tungsbedurftig. Im Ubrigen sei eine etwaige Kennzeichnungskraft auch durch das
wettbewerbliche Umfeld geschwécht. So kénnten, wie aus der Anlage B 7 = BI.180

- ersichtlich sei, schon allein bei der Software von T-Online derzeit 398 sog. Sharewa-

reprogramme heruntergeladen werden, die den Namensbestandteil ,Explorer” ent-
hielten. Uberdies fehle es auch an einer Zeichendhnlichkeit. Durch die Zusatze ,HFV*
bis ,2fs" seien die Zeichen so sehr unterschieden, dass Verwechslungen ausge-

schlossen seien.

DasLandgerich t hatdie Klage abgewiesen.

Diese sei unzuldssig, soweit die Kldgerin ihre Anspriiche auf die fir sie eingetragene
Gemeinschaftsmarken stttze, weil hierfir nicht das angerufene, sondern ausschlie3-
lich das Landgericht Disseldorf zusténdig sei.

Die auf die Verletzung der deutschen Marken ,EXPLORER* gestitzte Klage sei dem-

' gegeniiber unbegriindet, weil eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe.

Die zweifelhafte Frage, ob die Kl&gerin ihre Marke hinreichend benutzt habe, kénne
offen bleiben, wei|~ eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe. Die Marke ,EXPLORER"
habe nur einé schwache Kennzeichnungskraft. Diese sei von Hause aus wegen ihres
beschreibendén Charakters gering. Die Benutzung der Bezeichnung Explorer durch
Miessa@® komme der Kldgerin nicht zugute, weil nicht von einem hierfiir erforderli-
chen Fremdbenutzungswillen durch Mg ausgegangen werden kdnne. Vor die-
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sem Hintergrund schwache die Benutzung durch Miessessit die Kennzeichnungskraft
der klagerischen Marke, weil so zwei Bezeichnungen ,Explorer* auf dem Markt ne-
beneinander verwendet wiirden. Ausgehend hiervon schafften die Zusatze ,HFV*

bzw. ,2fs* einen hinreichenden Abstand.
lhre gegen dieses Urteil gerichtete Berufun g begriindet die Klagerin wie folgt:

Mit Blick auf die gespaltene Zustandigkeit far Gemeinschaftsmarken einerseits und
nationale Marken andererseits, die sich durch die Verordnungen des Landes NRW

zu § 125 e Abs.3 MarkenG und § 140 Abs.2 MarkenG ergebe, sei sie unter Verstold
gegen Art.3 und Art.103 GG verfassungswidrig beeintréchtigt, weil es ihr verwehrt
sei, an einem fiir nationale Marken zustandigen Gericht auch ihre Rechte aus den
Gemeinschaftsmarken geltend zu machen. Aus diesem Grunde sei das Verfahren
auszusetzen und die vorstehende Frage geméaR Art.100 Abs.1 GG dem Bundesver-
fassungsgericht vorzulegen. _

In der Sache meint die Klagerin, die Auffassung des Landgerichts, wonach es an ei-
nem Fremdbenutzungswillen durch Meswglié, also dem Willen jenes Unternehmens,
das Zeichen ,Explorer firr sie, die Klagerin, zu benutzen, fehle, sei reine Spekulation.
Tatsachlich habe Mol z.B. die Verpackung der ,,Explbrer“-Maus, die nicht nur far
Windows, sondérn auch fir Apple-Computer verwendbar sei, mit dem Apple-Logo
gekennzeichnet, ohne darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um ein Kennzeichen

eines Dritten handele. Im brigen seien inzwischen das Landgericht Minchen | im

. Verfahren 4 HKO 21651/00 und - wie aus BI. 48 ff, 57 ersichtlich sei - das Landge-

richt Diisseldorf im Verfahren 4 O 339/99 davon ausgegangen, dass Microsoft die
Marke zu ihren Gunsten nutze. Diese Auffassung liege auch der als Anlage K32 =
Bl.436 ff vorgelegten Entscheidung des Landgerichts Frankfurt 3/11 O 65/01 zugrun-
de. |

AuRerdem habe das Landgericht unbericksichtigt gelassen, dass sich die streitge-
genstandlichen Marken zur Zeit der Verletzungshandlungen noch in der Benutzungs-
schonfrist befunden hatten, so dass es fur die Auskunfts- und Schadenersatzanspri-

che auf die Benutzung der Marke tberhaupt nicht ankomme.
Der Umstand, dass sie zur rechtserhaltenden Benutzung bislang nicht mehr vorge-

tragen habe, beruhe darauf, dass in der Vergangenheit ein intensives ,Webmobbing“

gegen sie und ihren erstinstanzlichen Prozessbevollmachtigten betrieben worden sei.
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Nunmehr werde fiir die Benutzung als Anlagen K 35 und K 36 (BI.452 ff.) ein Serien-

brief sowie eine Reihe von Rechnungen Uberreicht.
Entgegen der Auffassung des Landgerichts bestehe auch Verwechslungsgefahr.

Die Klagerinbeantragt,
unter Abdanderung des angefochtenen Urteils

1.) - die Beklagte nach ihren erstinstanzlichen Klageantrégen zu | und |l zu
verurteilen, und zwar hinsichtlich des Antrages zu | 1. unter Androhung eines
vom Gericht fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungs-
geldes bis zur Héhe von 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft oder Ord-
nungshaft bis zur Dauer von sechs Monaten;

2.) - die Beklagte weiter zu verurteilen, fir sie an die Rechtsanwélte vem
Giumsnigl® und Partner 1.121,67 € nebst 5 % Zinsen Uber dem Basiszins-
satz der Deutschen Bundesbank seit dem 19.2.2002 zu zahlen.

Die Beklagtebeantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.

Sie verteidigt das angefobhtene Urteil. _ ‘

Zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung beruft sie sich ergdnzend auf das als
Anlage OLG 1 (= Bl.489 ff) vorgelegte Urteil des OLG Disseldorf -27 U 18/01 -, in
dem ausgefiihrt worden ist, dass eine Starkung der Kennzeichnungskraft von Explo-
rer durch Microsoft bereits deswegen nicht in Betracht komme, weil Microsoft den
Begriff Explorer nicht in Alleinstellung, sondern etwa als Windows-Explorer oder als
Internet-Explorer verwende.

Im brigen erfiillten die nunmehr vorgelegten Anlagen auch nicht die Anforderungen,

die an eine rechtserhaltende Benutzung zu stellen seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf die gewechselten
Schrifts&tze sowie die Akten der Verfahren 84 O 67/00 LG Kéln und 7 HKO 11205/96
LG Minchen | Bezug genommen, die samtlich Gegenstand der mindlichen Verhand-

lung waren.
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Entscheidungsgrinde
Die Berufung ist zuldssig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. Das Landgericht hat
die Klage zu Recht abgewiesen und es besteht auch kein Anlass, das Verfahren

auszusetzen und ein Verfahren nach Art. 100 Abs.1 GG einzuleiten.

A

Die Voraussetzungen fiir eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht geman Art.

100 Abs.1 GG bestehen nicht.

'Die Aussetzung des Verfahrens kommt nach dieser Vorschrift allerdings auch dann

in Betracht, wenn eine Verletzung des Grundgesetzes nicht durch Bu‘ndes-, sondern
durch Landesrecht in Rede steht (Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG). Eine Vorlage an das .
Bundesverfassungsgericht scheidet aber bereits deswegen aus, weil es sich bei der
beanstandeten Norm nicht um ein Gesetz im Sinne von Art. 100 handelt. Gemal Art.
100 GG durfen Normen nur dann nicht von dem erkennenden Gericht fiir verfas-
sungswidrig erklart werden, sonderh ist das Verfahren auf die beschriebene Weise
auszusetzen, wenn es sich bei diesen Normen um ein formliches Gesetz handelt.
Bestehen verfassungsrechtliche Zweifel demgegentber an einer untergesetzlichen
Rechtsnorm, so ist das erkennende Gericht befugt, selbst deren Verfassungswidrig-
keit festzustellen (vgl. ndher flr alle v.Mangoldt-Klein-Starck, Das Bonner Grundge-
setz, 4. Auflage, Art.100 RZ 23:f m.w.N.). Um eine solche Fallgestaltung handelt es
sich hier: Die Klgerin beanstandet, dass der Landesverordnungsgeber durch die
Rechtsverordnung des Landes NRW vom 10.10.1996 (GVBI 428) in der Form von §
125 e Abs.3 MarkenG Gebrauch gemacht habe, dass er die Zustandigkeit flr Strei-
tigkeiten aus Gemeinschéftsmarken nicht bei séamtlichen fir Streitigkeiten aus natio-
nalen Marken zusténdigen Gerichten, sondern ausschliellich bel dem Landgericht
Disseldorf konzentriert habe. Die Kritik der Kl&gerin richtet sich damit nicht gegen
die zugrundeliegende gesetzliche Rechtsnorm des § 125 e Abs. 3 MarkenG, sondern

gegen die auf jener Bestimmung beruhende Verordnung.
Dartiber hinaus trifft es aber auch erkennbar nicht zu, dass die von dem Verord-

nungsgeber geschaffene Divergenz zwischen Gérichten, die fur Streitigkeiten aus
nationalen und solchen, die fiir Streitigkeiten aus Gemeinschaftsmarken zusténdig
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sind, mit Art.3 bzw. Art.103 GG nicht in Einklang stiinde: Der Gesetzgeber hat es aus
Griinden, die auf der ersten Markenrechtsrichtlinie 89/104/EG beruhen, die die Kla-
gerin selbst nicht beanstandet und die jedenfalls aus Verfassungsgriinden auch nicht
beanstandet werden kénnen, fiir sachgerecht gehalten, den Landesgesetzgebern die
Méglichkeit einzurdumen, Streitigkeiten aus Gemeinschaftsmarken an einem oder
mehreren Gerichten zu konzentrieren. Eine derartige Regelung und die auf ihr basie-
rende Umsetzung fihrt zwangsléufig zu einer Beschrénkung der ohne eine derartige
Konzentration bestehenden Gerichtssténde. Diese Folge ergibt sich notwendig aus
der Konzentration und ist von dem Gesetzgeber gewollt. Sie flhrt damit dazu, dass
Streitigkeiten, fiir die sonst mehrere Gerichte in NRW zustandig waren, nunmehr nur
noch bei dem Landgericht Diisseldorf gefiihrt werden kdnnen.

Es ist auch nicht ersichtlich, dass der Verordnungsgeber gehalten gewesen ware,

~ diese Konzentration parallel der Konzentration fur nationale Marken vorzunehmen.

Der Kl&gerin bleibt es unbenommen, an einem &rtlich zustandigen Markengericht fiir
nationale Marken zu klagen. Der Verordnungsgeber war demgegenuber nicht gehal-
ten, nur deswegen mehrere Markengerichte fiir Gemeinschaftsmarken zu schaffen,

weil sonst der Markeninhaber nicht an allen Gerichten fur Streitigkeiten aus nationa-

len Marken auch die Gemeinschaftsmarke geltend machen kann.

Die Klage ist auch in der Sache nicht begriindet. Die Klagerin kann schon deswegen |
nicht auf ihre Marken EXPLORER bzw. EXPLORA stttzen, weil es an der erforderli-
chen Benutzung dieser Marken fehlt. Unabh@nglg davon besteht — zum Teil aus den-

selben Griinden — jedenfalls eine Verwechslungsgefahr nicht.

Der von der Beklagten erhobene Einwand der Nichtbenutzung der Marke aus § 25

Abs.1 MarkenG greift durch.

Die nationale Marke Nr. 39538830 ,EXPLORER" ist am 17.11.1995 eingetragen wor-
den. Die Klage ist durch Zustellung der Klageschrift am 19.02.2001 erhoben worden.
Bereits vorher, namlich am 25.11.2000, war die flinfjahrige Benutzungsschonfrist des
§ 25 Abs.1 MarkenG letzter Halbsatz abgelaufen. Aus diesem Grunde kdnnte die
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Klagerin Anspriiche aus § 14 MarkenG nur geltend machen, wenn die Marke inner-

halb der letzten fiinf Jahre vor Klagezustellung, also nach dem 18.02.1996, benutzt

~ worden ware. Im Ergebnis dasselbe gilt fur die weitere Wortmarke JEXRLORA" der

Klagerin. Diese ist sogar bereits ein Jahr frither, ndmlich am 31.10.1994, eingetragen-

worden.

7

Soweit die Berufung anftihrt, das Landgericht habe Ubersehen, dass im Zeitpunkt der
Verletzungshandlung die Benutzungsschonffrist noch gar nicht abgelaufen gewesen
sei, weswegen es fur damals entstandene Auskunfts- und Schadensersatzanspriiche
auf die Benutzung der Marke nicht ankomme, geht das fehl: § 25 MarkenG schlief3t -
wenn seine Voraussetzungen gegeben sind - sémtliche in Betracht kommenden Ver-
letzungsanspriiche, also auch die Annexanspriiche aus; das gilt auch dann, wenn

diese frither einmal begrtindet gewesen sein sollten (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG,

§ 25 Rn.28). .

Die Klagerin hat ihr Zeichen EXPLORER" nicht selbst im Sinne des § 26 Abs.1 Mar-

kenG ernsthaft benutzt.

Ohne Erfolg beruft sich die Klagerin zunschst auf den als Anlage K 1 vorgelegten
Zeitungsartikel. Dieser vermag die erforderliche Benutzung der Marke nach dem
18.2.1996 schon deswegen nicht zu belegen, weil er bereits vom Dezember 1991
datiert. Zudem ist in dem Artikel (auf S.2 = BI.18) zwar ausgeftihrt, die ,Windows-
Anwendung Explorer von S” (= Klagerin) sei ,ein sehr einfach zu bedienen-
des ... Autorensystem®. Dies allein kénnte die Benutzung aber schon deswegen nicht
belegen, weil nicht ersichtlich ist, wie die Klsgerin das Zeichen verwendet haben soll.
Uberdies hat die Beklagte substantiiert vorgetragen, dass der Artikel auf einem lrrtum
des Verfassers beruhe. der zwei Softwareentwicklungen miteinander verwechselt

habe. Die Benutzungder Marke ist damit durch den Artikel nicht dargetan.

Das gilt auch fiir den Kl&gervortrag im Schriftsatz vom 23.03.2001. Danach soll unter
der Bezeichnung ,EXPLORER II*im Jahre 1991 ein' Dokumentenarchivierungssy-
stem auf den Markt gebracht worden sein. Im aktiven Vertrieb befédnden sich heute
nur noch die Windows-Anwendungen ,EXPLORER" und ,EXPLORER II". Mit diesen
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Programmen habe sie sowohl im Einzelvertrieb als auch im Vertrieb als Modul fir
eine Komplettlésung im Jahre 1999 einen Gesamtumsatz von ca. 5,1 Mio. DM erwirt-
schaftet. Der Vortrag belegt eine ernsthafte Benutzung des Zeichens im Sinne des §
26 Abs.1 MarkenG ebenfalls nicht. Die Programme sollen zumeist als Modul einer
aus mehreren Modulen bestehenden Komplettldsung (wie es bei moderner Software
die Regel ist) vertrieben worden sein. Dieser Vortrag belegt nicht, dass eine einzelne
Software in hinreichendem Mafe unter der Bezeichnung ,EXPLORER® im kennzei-
chenrechtlichen Sinne vertrieben worden ware. Insoweit sind strenge Ahforderungen
zu stellen, weil es der Kléagerin, wenn tatsadchlich ein Vertrieb erfolgen wiirde, ohne
weiteres leicht fiele, Werbematerial und insbesondere Produktausstattungen vorzule-
gen. Es kommt hinzu, dass es zu den Besonderheiten von Software gehdért, dass
diese regelmaRig - wie das weitverbreitete System ,Windows 2000“ von Microsoft -
aus einer Vielzahl unterschiedlicher Programme zusammengeflgt sind. Der Um-
stand, dass einzelne Bestandteile dieses umfangreichen Prdgramrhs jeweils einzelne
Namen haben, besagt nicht, dass diese Namen jeweils zur Bezeichnung des vertrie-

benen (Gesamt-) Produktes verwendet wirden.

Soweit die Kldgerin im Berufungsverfahren als Anlagen K 35 und K 36 (BI. 452 ff.)
SChriftverkehf vorlegt, in dem einzelne ihrer Programme als ,EXPLORER" bezeich-
net worden sind, rdumt auch dies den Nichtbenutzungseinwand nicht aus. Abgese-
hen von der zweifelhaften Frage, ob die Schriftstlicke ihrerseits die Benutzung tber-
haupt belegen kénnten, ware diese jedenfalls zu spét erfolgt. MaRgeblich ist nach
dem klaren Wortlaut und Sinn des § 25 MarkenG insofern der Zeitpunkt der Klageer-
hebung. Eine anschlieRende Benutzungsaufnahme gentigt auch dann nicht, wenn
sie noch vor Schluss der letzten mindlichen Tatsachenverhandlung erfolgt (vgl. In-
gerl/Rohnke a.a.0., § 25 Rn.13 a.E.). So verhélt es sich jedenfalls hier: Beide
Schriftstlicke stammen vom Herbst 2001 und damit aus der Zeit nach Klageerhe-

bung.

Soweit sich die Kldgerin auch auf die nationale Marke EXPLORA beruft, ist der Ein-
wand der Nichtbenutzung ebenfalls nicht entkraftet, weil die Kldgerin nicht vortragt,
dass sie diese Marke in weitergehendem Umfang als die Marke EXPLORER benutzt
hatte.
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Die Klagerin kann die aufgezeigten Llcken ihres Vertrags in diesen Punkten nicht mit
dem gegen sie gefiihrten ,web-mobbing“ entschuldigen, das er ausgeschlossen ha-
be, inre Abnehmer namentlich zu benennen. Der Senat vermisst nach dem oben Ge-
sagten die Angabe zu den Grélenordnungen eines Vertriebs der Software ,Explo-

rer“, nicht die Anschriften von Kunden.

Die Marke ,EXPLORER*ist auch nicht durch die \Vieewmmdi® Corporation fur die Klage-

rin rechtserhaltend benutzt worden.

Als rechtserhaltende Benutzung reicht es gemal § 26 Abs.2 MarkenG zwar aus,
wenn ein Dritter mit Zustimmung des Inhabers die Marke benutzt, die Voraussetzun-

gen dafir liegen aber nicht vor.

Es steht schon nicht fest, dass Mienglldas Zeichen ,EXPLORER® Uberhaupt zur
Kennzeichnung von Programmen benutzt. Es trifft allerdings zu, dass der Explorer,
sei es als Windows-Explorer, sei es als Internet-Explorer, einen — sogar wesentlichen
- Bestandteil von Softwarepaketen wie z. B. ,Windows 2000 ausmacht, das eihe
sehr weite Verbreitung gefunden hat. Das besagt aber nicht, dass Migaeelilk jeweils
_EXPLORER* als Zeichen benutzen wirde. Die Kennzeichnung ihrer Ware erfolgt (im
Beispiel) durch die Bezeichnung ,Windows 2000“. Die einzelnen in jenem Pro-
grammpaket enthaltenen Programme bediirfen einer Kennzeichnung deswegen
nicht. weil sie einzeln nicht vertrieben werden. Das hindert zwar Mgl nicht von
vornherein, gleichwohl einzelne Programmbestandteile mit besonderen Kennzeich-
nen zu versehen. Es steht aber nicht fest, dass dies tatséchlich geschehen ist. Die
elektronische Datenverarbeitung durch Computer hat eine Vielzahl von englischspra-
chigen Fachbegriffen mit sich gebracht, die jeweils einzelne Anwendungen bzw. Vor-
ginge des EDV-Systems beschreiben. Zu diesen Begriffen gehort — was der Senat,
dessen Mitglieder (potenziell) zu den Nutzern der EDV gehdren, selbst feststellen
kann — auch der weit verbreitete Begriff des ,EXPLORER". Es handelt sich dabei um
~ den Teil der Software, der vorhandene Daten verwaltet und den jederzeitigen Zugriff
sowie das Verschieben in unterschiedliche flr geeignet gehaltene Ordner und Ver-
zelchnlsse erméglicht. Unabhangig davon, dass _EXPLORER" die Funktion, die ein
Explorer in der EDV erflllt, nicht exakt beschreibt, handelt es sich um einen Begriff,
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der fUr Nutzer von Personal-Computern den vorstehenden beschreibenden Inhalt
hat. Es fehlt damit an einer klaren Darlegung, dass Mwessss® den Begriff ,EXPLO- -
RER* kennzeichnend verwendet. Dagegen spricht im tbrigen auch der Umstand,
dass die Produkte von Mwsen® mit Zeichen gekennzeichnet werden, die entweder
den Bestandteil Windows (,Windows Explorer”) oder den Bestandteil ,Internet” (,/n-
ternet Explorer®) enthalten. Es kommt schlieRlich hinzu, dass die Verwendung jener
jeweils aus zwei Begriffen zusammengesetzten Bezeichnungen eine Benutzung von
,Explorer* auch deswegen nicht darstellten wirde, wei.I - wie das Oberlandesgericht
Dusseldorf in seiner Entscheidung vom 19.9.2001 - 27 U 18/01 - bereits dargelegt
hat (UA S.4) - die nicht glatt beschreibenden Bestandteile ,Windows" und ,Internet”

die Zeichen neben ~Explorer” mit prégen wirden.

~ Aber auch wenn die Verwendung von ,EXPLORER" im markenrechtlichen Sinne als

Benutzungshandlung fiir ein Kennzeichen angesehen werden kénnte, kdme dies
nicht der Klagerin zugute. Erforderlich wére namlich der von den Parteien selbst
ausfuhrlich diskutierte Fremdbenutzungswille von Mg (vgl. Fezer § 26 Rn. 86;
vgl. Ingerl/Rohnke a.a.0. § 26 Rn. 69). Dieser besteht bzw. bestand indes nicht. Die
Vorschrift des § 26 Abs.2 MarkenG hat in erster Linie Falle der Lizenzierung zum
Gegenstand: Die Benutzungshandlungen des Lizenznehmers sollen als rechts-
erhaltende Benutzung auch dem Lizenzgeber und Markeninhaber zugute kommen.
Ein derartiger Lizenzvertrag besteht zwischen der Klégérin und Mg jcdoch er-
sichtlich nicht. Ein solcher kann insbesondere nicht aus dem Vergleich zum Ab-
schluss des oben erwadhnten Verfligungsverfahrens vor dem OLG Mlnchen herge-
leitet werden. Dort ist, wenn auch der Betrag von 90.000,00 DM gezahlt worden ist,
nicht die Marke lizenziert worden. Der Abschluss des Verfigungsverfahrens auf die
beschriebene Weise diente aus der Sicht von Vi ersichtlich dem Ziel, in einem
friihen Verfahrensstadium, namlich vor Einleitung eines Hauptsacheverfahrens, der
Klagerin die Méglichkeit zu nehmen, unter - aus Sicht von Mgijjiét unberechtigter -
Berufung auf ihr Zeichen das Unternehmen erneut in Verfahren zu verwickeln. Eine
Vereinbarung der Parteien dahingehend, dass Megug@®nunmehr das Zeichen ,EX-
PLORER" fiir die Kl&gerin benutze, ist in dieser Vereinbarung demgegentber nicht
zu sehen. Gegen einen Lizenzvertrag spricht im tbrigen mafRgeblich auch der Um-
stand, dass mit einer Einmalzahlung die mdglichen Rechte der Kl&gerin abgegolten
sein sollten und die Héhe der Zahlung mithin nicht vom Umfang der Benutzung ab-
hangig gemacht worden ist. Zudem ist ganz ausgeschlossen, dass das Unternehmen
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Microsoft fir ihr weltweit vertriebenes Produkt Windows 2000 das Risiko eingegan-
gen sein kénnte, dass ein potentieller Lizenzvertrag fur das Zeichen ,EXPLORER®
geklindigt werden konnte.

Entgegen der Auffassung des LG Dusseldorf im Verfahren 4 O 339/99 (Anlage K9 =
Bl.48,57) und des LG Frankfurt am Main im Verféhren 3/11 O 65/01 (Anlage K 32 =
Bl.436,441 ist nicht danach zu fragen, inwiefern Vgl ohne Fremdgeschéfts-
fiihrungswillen gehandelt haben sollte, sondern danach, ob sie einen Fremdbenut-
zungswillen hatte. Dies ist aus den vorstehenden Griinden zu verneinen.

Dass Miswui#® cine sog. ,Explorer‘-Maus auch mit dem Apple-Zeichen versieht,
dient ersichtlich der Information, dass die Maus eben auch auf Apple-Produkten |auft
(§ 23 Ziff.3 MarkenG), und besagt nicht, dass Mwggmgl® das Zeichen flr Apple benut-

ze, zumal jeder Nutzer die Verwendung auch richtig im vorbeschriebenen Sinne ver-

stehen wird.

Unabhangig davon, dass der Geltendmachung von Rechten aus den nationalen
Marken EXPLORER und EXPLORA der Klégerin aus den vorstehenden Grinden
bereits geman § 25 Abs.1 MarkenG die mangelnde Benutzung entgegensteht,
konnte die Klage aus § 14 Abs.2 Ziff.2 MarkenG deswegen ohnehin keinen Erfolg
haben, weil eine Verwechslungsgefahr nicht besteht. Hierzu wird zunichst gem. §
543 Abs.1 ZPO a.F.i.V. m. § 26 Ziff. 5 EGZPO auf die Griinde der landgerichtlichen

Entscheidung ab S.8 verwiesen und lediglich erganzend das Folgende ausgefuhrt.

Die Priifung der Frage, ob bei einander gegeniiberstehenden Marken die Gefahr ei-
ner Verwechslung besteht, ist auf der Grundlage des jeweiligen Gesamteindrucks der
in Frage stehenden Marken vorzunehmen. Ob danach eine Verwechslungsgefahr
begriindet ist, ist unter Beriicksichtigung der N&he der in Betracht zu ziehenden Wa-
ren und/oder Dienstleistungen, flr welche die zu vergleichenden Zeichen geschditzt
oder verwendet sind, sowie der Kennzeichnungskraft der Klagemarke und nach der
Annlichkeit der zu beurteilenden Zeichen zu entscheiden, wobei die genannten, die
Verwechslungsgefahr bestimmenden Faktoren in einer Wechselbeziehung dergestalt
mltelnander stehen, dass der Ahnllchkeltsgrad umso geringer sein kann, je gréler
die Kennzemhnungskraft und/oder die Warennzhe ist, wahrend umgekehrt ein héhe-
rer Ahnlichkeitsgrad erforderlich ist, wenn die Kennzeichnungskraft der Marke nur
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schwach und/oder der Warenabstand grofler ist (vgl. BGH GRUR 2000, 875/876 —
,Davidoff‘-; ders. WRP 1998, 755/757 —,nitrangin“-; EUGH GRUR 1998, 387 -
,Springende Raubkatze"-). Bei alledem ist nicht auf den Standpunkt eines ,fliichti-
gen“, dem angesprochenen Verkehr zugehoérigen Adressaten der Zeichen abzustel-
len, sondern auf denjenigen eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und
verstandigen Adressaten der betroffenen Art von Waren oder Dienstleistungen. Der
Grundsatz, dass Ausgangspunkt der auf der Grundlage der dargestellten Determi-
nanten zu beurteilenden Verwechslungsgefahr der durch die jeweiligen Marken ver-
mittelte Gesamteindruck ist, schliel3t es dabei allerdings nicht aus, dass einem ein-
zelnen Zeichenbestandteil unter Umstédnden eine besondere, den Gesamteindruck
des Zeichens pragende Kraft beizumessen ist und dass deshalb bei Ubereinstim-
mung der Zeichen in dem jeweils prégenden Bestandteil die Gefahr von Verwechs-
lungen zu bejahen sein kann (BGH WRP 1999, 189/191 —,Tour de culture”-; ders.
GRUR 1996, 200/201 —,Innovadiclophlont®-). Dabei diirfen jedoch die Gbrigen Zei-
chenbestandteile nicht véllig auler Acht gelassen bzw. ,abgespalten” und die Pri-
fuhg allein auf das prédgende Element reduziert werden; denn es besteht kein Erfah-
rungssatz, der die Annahme rechtfertigte, einzelne Bestandteile eines Zeichens wur-
den vom Verkehr nicht zur Kenntnis genommen (BGH GRUR 1996, 774/775 —falke-

run/LE RUN"-). Ausgehend von diesen Grundséatzen besteht die Gefahr von Ver-

wechslungen nicht.

Die Kennzeichnungskraft von Explorer flr die Klagerin ist gering: Wahrend der Be-

griff schon von Hause aus den oben dargestellten deutlich beschreibenden Inhalt

hat, kommt hinzu, dass die Verwendung des Begriffes durch Drittunternehmen auch
in ganz erheblichem MafRe verwassert worden ist. An erster Stelle ist hier trotz des
auch insoweit Uberwiegend beschreibenden Charakters der schon erwéhnfe »Win-
dows-Explorer” von Migusy® zu nennen. Wie aus der Anlage B 7 (= BI.180) zu erse-
hen ist, hat die Suche nach diesem Begriff allein bei T-Online 398 Treffer ergeben.
Es kommen die dbrigen, aus der Anlage B 10 (= Bl. 276 ff) ersichtlichen weltweiten
Treffer der Suchmaschine Google. Ausweislich der Kopfzeile hat die Suchmaschine
weltweit fast 7 Mio. Treffer fur ,EXPLORER" gefunden. Selbst wenn es sich auch
dabei weitgehend um beschreibende VerWéndungen handelt und in dem Sucher-
gebnis Mehrfachnennungen enthalten sind, belegt dies doch die starke Verwasse-

rung, die insoweit inzwischen eingetreten ist, ohne dass das ndherer Begriindung

bedtrfte. Aus den bereits im Zusammenhang mit der fehlenden Benutzung darge-
legten Griinden kommt der Kldgerin auch die Verwendung der Begriffe ,Windows-
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Explorer* und ,Internet-Explorer durch Vi iegmegel Nicht im Sinne einer Stérkung der

Kennzeichnungskraft ihrer Marken zu Gute.

Ausgehend von einer geringen Kennzeichnungskraft besteht eine Verwechslungs-
gefahr nicht. Auch bei unterstellter Warennéhe ist hierfiir der Abstand der betroffenen
Zeichen - sogar deutlich - zu weit:
Bei der Bezeichnung ,Explore2fs” besteht entgegen der Auffassung der Klagerin kei-
neswegs ein Anlass, diesen Begriff auf ,Explore” zu verkurzen. Gerade die ange-
sprochenen Verkehrskreise, ndmlich die Benutzer von PC-Programmen, sind es ge-
wohnt, auf kleine Unterscheidungen zu achten. Aus diesem Grunde fahrt der Um-
stand, dass der Bestandteil ,Explore* fur sich genommen aussprechbar ist, nicht da-
zu, dass der weitere Bestandteil des Zeichens namlich ,2fs* weggelassen wirde. Im
Gegenteil ist anzunehmen, dass die angesprochenen Verkehrskreise einfach von
_dem 2fs* zu sprechen. Das gleiche gilt entsprechend flr die weitere angegriffene
Bezeichnung ,HFVExplorer”. Der Verkehr wird sich bei beiden Bezeichnungen
selbstversténdlich an den Begriff ,Explorer® erinnern. Er mag auch, wenn er tatséch-
lich die Marke der Klagerin kennen sollte, sich damit zugleich an diese erinnert flh-
len. Er wird aber durch die erwahnten Zusétzé gerade wahrnehmen, dass €s sich
eben nicht um die Marke der Klagerin handelt, sondern dass ein unterscheidender
Zusatz hinzugeftigt worden ist. Angesichts des Umstandes der weiten Verbreitung
von ,Explorer® werden ihm die beiden Zusatze auch nicht Anlass zu der Annahme
geben, és handele sich um ein weiteres Zeichen des selben Anbieters, weswegen.
die Gefahr von mittelbaren Verwechslungen ebenfalls nicht besteht. Ebenso beste-
hen keine Anhaltspunkte fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren
Sinne, weil nichts daflr vofgetragen ist, dass der Verkehr annehmen konnte, die Kl&-

gerin habe die Benutzung ihrer Marken durch die Beklagte etwa lizenziert.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs.1 ZPO.
Die Entscheidung zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr.10, 711 ZPO.

Die Voraussetzungen fir eine Zulassung der Revision gem. § 543 ZPO liegen nicht

vor.
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-18 - .
Die Festsetzung der Beschwer der Klagerin entspricht dem Wert ihres Unterliegens
im Rechtsstreit.

Streitwert flir das Berufungsverfahren: 101.121,67 €.

Dr. Schwippert Pietsch von Hellfeld
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6 U 17/02 , Anlage zum Verkiindungsproto-

84 O 8/01 LG KdlIn koll vom 19.7.2002
~ Verklindet am 19.7.2002

Berghaus, J.S.‘in

3Is Lésrkunr?§ftt>ee:\tn1||ter
@‘ er Geschéftsstelle
OBERLANDESGERICHT KOLN

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

In dem Rechtsstreit

der S’GmbH Software Engineering, vertreten durch ihren Geschaftsflhrer

Klagerin und Berufungsklagerin,

Prozessbevollmachtigter: Rechtsanwater i,

gegen

die Verlag H‘ GmbH & Co KG, vertreten durch die Hemg\/erwaltungsgesell-

schaft mbH, diese veﬁgeten durch ihre Geschaftsfihrer '

Beklagte und Berufungsbeklagte,

Prozessbevoliméchtigte: Rechtsanwalt u

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts KéIn
auf die miindliche Verhandlung vom 5.7.2002

unter Mitwirkung seiner Mitglieder
Dr. Schwippert, Pietsch und von Hellfeld

fiir Recht erkannt

1.) Die Berufung der Kldgerin gegen das am 20.12.2001 verklindete Urteil
der 4. Kammer flr Handelssachen des Landgerichts Koin - 84 O 8/01 - wird

zuriickgewiesen.

2.) Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Klégerin zu tragen.
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3.) Das Urteil ist vorldufig vollstreckbar.

Die Klagerin kann jedoch die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder
Hinterlegung in Hohe von 120 % der zu vollstreckenden Summe abwenden,
wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in derselben Hohe
leistet. -

Die Parteien kdnnen die Sicherheiten durch eine schriftliche, unwiderrufliche,
unbedingte und unbefristete Blirgschaft eines im Inland zum Geschéftsbetrieb
befugten Kreditinstitutes leisten.

4.)  Die Revision wird nicht zugelassen.

5.)  Die Beschwer der Klagerin wird auf tiber 20.000 € festgesetzt.

Tatbestand

Die Klagerin entwickelt und vermarktet Software. Die Beklagte ist ein Verlag, der u. a.
die Computer-Zeitschrift C" herausgibt. Streitgegenstand der markenrechtlichen
Auseinandersetzung ist die Verwendung der Angaben ,Explorer2fs” und ,HFVExplo-
rer* durch die Beklagte in einer Ausgabe der Zeitschrift bzw. auf einer jener Ausgabe
beigefiigten CD-ROM. |

Die Kl&gerin ist Inhaberin der mit Prioritat zum 22.09.1995 eingetragenen deutschen
Marke ,EXPLORER* sowie der weiteren mit Prioritdt zum 08.04.1994 eingetragenen
deutschen Marke ,EXPLORA*. Dariiber hinaus ist sie auch Inhaberin je einer Ge-
meinschaftsmarke ,EXPLORER" und ,EXPLORA*. Wegen der Einzelheiten wird auf
die als Anlage K 2 vorgelegten Eintragungsunterlagen Bezug genommen (BI.19 ff.)
Ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Klagerin eine dieser Marken benutzt,

ist Teil der streitigen Auseinandersetzung.

Der auch von anderen Softwareherstellern verwendete Begriff ,EXPLORER" wird von
der bekannten Microsoft Corporation im Rahmen ihrer ,Windows*-Software u.a. fUr
Programme zur Verwaltung von Dateien genutzt und ist bei Nutzern von Microsoft-
Programmen aus diesem Grunde allgemein bekannt.

Im Jahre 1996 beantragte die Klégerin — gestitzt auf inre Marke EXPLORER — ge-
gen die deutsche Tochtergesellschaft der MiastAlpCorporation den Erlass einer
einstweiligen Verfligung. Nachdem das Landgericht Minchen | durch Urteil Vom
19.06.1996 im Verfahren 7 HKO 11205/96 (Anlage B 2 = BIl. 142 ff.) den Antrag mit
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der Begrtindung zuriickgewiesen hatte, der Begriff ,EXPLORER" sei beschreibend,
weil er auf die Bestimmung des so bezeichneten Programms hinweise, Datenbe-
stinde zu durchsuchen oder zu durchforschen, haben die Parteien im Berufungs-

verfahren 6 U 4761/96 vor dem Oberlandesgericht Minchen einen Vergleich ge-

" schlossen, in dem die Klzgerin des vorliegenden Verfahrens der amerikanischen Mae

g Corporation sowie ihren Tochterunternehmen die unbeschréinkte, weltweite
und unbefristete Nutzung der Marke EXPLORER ,gestattet“ und sich die Antrags-
gegnerin jenes Verfahrens - und zwar ausdriicklich ohne Anerkennung einer Rechts-
pflicht - verpflichtet hat, an die Ki&gerin den Betrag von 90.000 DM zu zahlen. Wegen
des Wortlauts jener Vereinbarung wird auf das aus Bl.164 der Beiakte 7 HKO
11205/96 LG Mtinchen | = 6 U 4761/96 OLG Miinchen ersichtliche Sitzungsprotokoll

Bezug genommen.

Ausléser des vorliegenden Verfahrens ist die Ausgabe Nr.14 der Zeitschrift ,cf* vom
3. Juli 2000. Dieser Ausgabe war eine CD-ROM beigefiigt, auf die unterschiedliche
Computerprogramme aufgespielt waren. Die Auswahl und Zusammenstellung dieser
Programme hatte die Beklagte vorgenommen. In dem Heft waren im Rahmen einer
Beschreibun'g einzelner Programme — offenbar zurhindest auch derjenigen, die sich
auf der CD-ROM befanden - sowohl ein Programm ,HFV EXPLORER® als auch ein
Prograrhm JExplore2fs* erwahnt. Wegen des Wortlautes des Textes im einzelnen
wird auf die als Bl. 31 bei den Akten befindliche Ablichtung von Seite 167 des Heftes
verwiesen, wo die Programme in der rechten Spalte angesprochen sind. Auf der CD-
ROM finden sich ausweislich des als Anlage K 4 (= BI.29 f) vorgelegten Ausdrucks
des Computerbildes unter der Uberschrift , Treiber* die Programme ,Explore2fs 1.00

pre 3“und ,HFVExp. 1.3.1.°

" Die Klagerin macht markenrechtliche Anspriiche geltend und beruft sich dazu sowohl

auf ihre vorbezeichneten nationalen als auch auf inre Gemeinschaftsmarken. Nach-
dem das Landgericht den Rechtsstreit mit Blick auf seine Unzustandigkeit fir Rechte
aus Gemeinschaftsmarken an das Landgericht Diisseldorf verwiesen hatte, hat der
Senat durch Beschluss vom 03.07.2001 - 6 W 63/01 - jene Entscheidung aufgeho-
ben, weil der Antrag der Kldgerin nicht auf eine vollstandige Verweisung des Rechts-
streits gerichtet gewesen war und eine Teilverweisung aus Rechtsgrinden nicht in
Betracht kam. Wegen der Einzelheiten wird auf den aus Bl. 344 ff ersichtlichen

Wortlaut der Senatsentscheidung verwiesen.
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Die Klagerin hat behauptet, ihre Marke ,EXPLORER® bereits seit Ende der 80-iger
Jahre zu verwenden, und sich hierzu auf einen Artikel aus der Fachzeitschrift CHk‘
vom Dezember 1991 berufen, in dem auf der zweiten Seite eine ,Windows-Anwen-
dung Explorer von Sta“ erwdhnt ist. Weiter hat sie} vorgetragen, ab dem Jahre
1991 sei unter der Bezeichnung ,EXPLORER II" ein Dokumenten-Archivierungssys-
tem auf den Markt gebracht worden. Dies werde beispielsweise als Modul flr die un-
ter dem Namen ,GURgGRR" von ihr angebotene Erfassungssoftware fur Geschwin-
digkeits- und RotlichtverstoRe im StralRenverkehr vertrieben. Sie habe mit den Pro-
grammen ,EXPLORER® und ,EXPLORER [I“ im Jahre 1999 einen Gesamtumsatz
von 5,1 Mio. DM erwirtschaftet. Im Ubrigen komme ihr — so hat die Klagerin vorgetra-
gen — die umfangreiche Benutzung des Begriffs ,EXPLORER" durch Milllewqgl zu-
gute. Denn',diese Nutzung stelle mit Blick auf den erwdhnten Vergleich eine Benut-
zung der Marke durch einen Dritten mit Zustimmung des Inhabers im Sinne des § 26
Abs.2 MarkenG dar. |

Es bestehe auch Verwechslungsgefahr. Der Begriff ,EXPLORER* sei nicht rein be-
schreibend, im Ubrigen sei die Kennzeichnungskraft des Zeichens durch die intensive
Benutzung erhoht. Angesichts der Branchenidentitdt und der Ahnlichkeit der Zeichen

bestehe die Gefahr, dass der Verkehr die Marken verwechsele.

Die Kl&gerin, die zunéchst im einstweiligen Verfligungsverfahren 84 O 67/00 LG Kdln
eine durch Urteil vom 28.09.2000 bestétigte einstweilige Verfligung gegen die Be-
klagte erwirkt hat die noch heute in Kraft ist und deretwegen auf die Anlage K 8 =
Bl.42 ff verwiesen wird, hat b e a n tra gt (Neubezifferung durch den Senat),

l. die Beklagte zu ‘verurteilen,

1. es bei Meidung eines fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung félligen Ordnungs-
geldes bis zu DM 500.000,00, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu
vollziehen an ihrem Geschaftsfiihrer, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monate, zu
vollziehen an ihrem Geschéftsfiihrer, zu unterlassen, die Kennzeichnung

, Explore2fs*
und/oder e
.HFVExplorer*

im geschéftlichen Verkehr fiir eine Software auf einer CD-ROM als Beilage zur
Zeitschrift zu benutzen;
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2. ihr Gber den Umfang der Verwendung der Kennzeichnung
.Explore2fs®
und/oder
,HFVExplorer*

im geschaftlichen Verkehr fir eine Software auf einer CD-ROM als Beilage zur
Zeitschrift Rechnung zu legen und zwar insbesondere unter Vorlage eines
Verzeichnisses, aus dem sich die Stiickzahl der vertriebenen CD-ROMS er-

gibt;
3. inr Namen und Anschrift des oder der Vorlieferanten' der von ihr vertriebenen

Software zu benennen, soweit diese bereits mit

,Explore2fs"

und/oder
,HFVExplorer*

gekennzeichnet waren;

. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr allen Schaden zu erstatten,
der ihr aus den vorstehenden unter Ziffer |. bezeichneten Handlungen der Be-
klagten entstanden ist und kinftig entstehen wird;

(1. die Beklagte zu verurteilen, fir sie an die RAe ven Gronggmew® DM 2.193,80
zuziglich 7,5% Zinsen p.a. ab Zustellung dieser Klage zur Abgeltung der Ko-
stenrechnung fiir die Aomahnung vom 3. Juli 2000 zu zahlen.

Die Beklagte hatbeantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie hat die rechtserhaltende Benutzung der streitgegenstandlichen Marken der Kl&-
gerin in Abrede gestellt. Soweit sich die Klagerin mit der Anlage K 1 auf den erwahn-
ten Zeitungsbericht stiitze, sei dieser inhaltlich unrichtig und beruhe auf einem Irrtum
des Redakteurs. Auch die Homepage der Kl&gerin belege entgegen deren Auffas-
sung die Benutzung des Zeichens nicht. Die Benutzung von ,EXPLORER* durch Mi-

crosoft komme der Kldgerin nicht zugute, weil das Unternehmen die Marke nicht fiir

diese benutze.

Im tbrigen handele die Klagerin ohnehin missbrauchlich: So habe sie zum einen die
Marken tberhaupt nur eintragen lassen, um gegen die schon damals bekannte Ver-
wendung von Explorer durch Miessse# vorgehen zu kdnnen. Zum anderen sei es ihr
im Abmahnverfahren nicht um eine Unterlassung, sondern ausschlieRlich um die

Zahlung von Lizenzgebiihren gegangen.
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~

Dariiber hinaus seien aber auch die Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr
nicht gegeben: ‘

In kennzeichnender Form wirden die angegriffenen Angaben zunédchst allenfalls auf
der CD-ROM und nicht auch in der schriftlichen Inhaltsbeschreibung in der Zeitschrift
selbst verwendet, wo sie ausschlieftlich beschreibender Natur seien. Auf der CD-
ROM wirden indes die Zeichen nicht in der angegriffenen, sondern in der obigen
Form, also als: ,Explore2fs 1.00 pre 3“ und ,HFVExp. 1.3.1“ verwendet.

Das Zeichen ,EXPLORER" sei von nur geringer Kennzeichnungskraft. Es handele
sich um ein Wort aus der englischen Sprache, das in der Ubersetzung ,Forscher,
Entdecker” laute. Unabhangig von dieser wértlichen Ubersetzung seien die Verwen-
der auch im deutschsprachigen Raum gewdhnt, die Begriffe englischsprachig zu be-
nutzen. Der Begriff ,EXPLORER" werde typischerweise als ,Werkzeug zur Erkun-
dung/Untersuchung von Daten” verwendet; Er sei in der Informationstechnik spate-

stens seit dem Jahre 1987 in stdndigem Gebrauch. Sofern der Begriff Uberhaupt

Kennzeichnungskraft aufweise, sei er aus diesen Griinden in jedem Falle freihal-
tungsbedurftig. Im Ubrigen sei eine etwaige Kennzeichnungskraft auch durch das
wettbewerbliche Umfeld geschwécht. So kénnten, wie aus der Anlage B 7 = BI.180

- ersichtlich sei, schon allein bei der Software von T-Online derzeit 398 sog. Sharewa-

reprogramme heruntergeladen werden, die den Namensbestandteil ,Explorer” ent-
hielten. Uberdies fehle es auch an einer Zeichendhnlichkeit. Durch die Zusatze ,HFV*
bis ,2fs" seien die Zeichen so sehr unterschieden, dass Verwechslungen ausge-

schlossen seien.

DasLandgerich t hatdie Klage abgewiesen.

Diese sei unzuldssig, soweit die Kldgerin ihre Anspriiche auf die fir sie eingetragene
Gemeinschaftsmarken stttze, weil hierfir nicht das angerufene, sondern ausschlie3-
lich das Landgericht Disseldorf zusténdig sei.

Die auf die Verletzung der deutschen Marken ,EXPLORER* gestitzte Klage sei dem-

' gegeniiber unbegriindet, weil eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe.

Die zweifelhafte Frage, ob die Kl&gerin ihre Marke hinreichend benutzt habe, kénne
offen bleiben, wei|~ eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe. Die Marke ,EXPLORER"
habe nur einé schwache Kennzeichnungskraft. Diese sei von Hause aus wegen ihres
beschreibendén Charakters gering. Die Benutzung der Bezeichnung Explorer durch
Miessa@® komme der Kldgerin nicht zugute, weil nicht von einem hierfiir erforderli-
chen Fremdbenutzungswillen durch Mg ausgegangen werden kdnne. Vor die-
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sem Hintergrund schwache die Benutzung durch Miessessit die Kennzeichnungskraft
der klagerischen Marke, weil so zwei Bezeichnungen ,Explorer* auf dem Markt ne-
beneinander verwendet wiirden. Ausgehend hiervon schafften die Zusatze ,HFV*

bzw. ,2fs* einen hinreichenden Abstand.
lhre gegen dieses Urteil gerichtete Berufun g begriindet die Klagerin wie folgt:

Mit Blick auf die gespaltene Zustandigkeit far Gemeinschaftsmarken einerseits und
nationale Marken andererseits, die sich durch die Verordnungen des Landes NRW

zu § 125 e Abs.3 MarkenG und § 140 Abs.2 MarkenG ergebe, sei sie unter Verstold
gegen Art.3 und Art.103 GG verfassungswidrig beeintréchtigt, weil es ihr verwehrt
sei, an einem fiir nationale Marken zustandigen Gericht auch ihre Rechte aus den
Gemeinschaftsmarken geltend zu machen. Aus diesem Grunde sei das Verfahren
auszusetzen und die vorstehende Frage geméaR Art.100 Abs.1 GG dem Bundesver-
fassungsgericht vorzulegen. _

In der Sache meint die Klagerin, die Auffassung des Landgerichts, wonach es an ei-
nem Fremdbenutzungswillen durch Meswglié, also dem Willen jenes Unternehmens,
das Zeichen ,Explorer firr sie, die Klagerin, zu benutzen, fehle, sei reine Spekulation.
Tatsachlich habe Mol z.B. die Verpackung der ,,Explbrer“-Maus, die nicht nur far
Windows, sondérn auch fir Apple-Computer verwendbar sei, mit dem Apple-Logo
gekennzeichnet, ohne darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um ein Kennzeichen

eines Dritten handele. Im brigen seien inzwischen das Landgericht Minchen | im

. Verfahren 4 HKO 21651/00 und - wie aus BI. 48 ff, 57 ersichtlich sei - das Landge-

richt Diisseldorf im Verfahren 4 O 339/99 davon ausgegangen, dass Microsoft die
Marke zu ihren Gunsten nutze. Diese Auffassung liege auch der als Anlage K32 =
Bl.436 ff vorgelegten Entscheidung des Landgerichts Frankfurt 3/11 O 65/01 zugrun-
de. |

AuRerdem habe das Landgericht unbericksichtigt gelassen, dass sich die streitge-
genstandlichen Marken zur Zeit der Verletzungshandlungen noch in der Benutzungs-
schonfrist befunden hatten, so dass es fur die Auskunfts- und Schadenersatzanspri-

che auf die Benutzung der Marke tberhaupt nicht ankomme.
Der Umstand, dass sie zur rechtserhaltenden Benutzung bislang nicht mehr vorge-

tragen habe, beruhe darauf, dass in der Vergangenheit ein intensives ,Webmobbing“

gegen sie und ihren erstinstanzlichen Prozessbevollmachtigten betrieben worden sei.
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Nunmehr werde fiir die Benutzung als Anlagen K 35 und K 36 (BI.452 ff.) ein Serien-

brief sowie eine Reihe von Rechnungen Uberreicht.
Entgegen der Auffassung des Landgerichts bestehe auch Verwechslungsgefahr.

Die Klagerinbeantragt,
unter Abdanderung des angefochtenen Urteils

1.) - die Beklagte nach ihren erstinstanzlichen Klageantrégen zu | und |l zu
verurteilen, und zwar hinsichtlich des Antrages zu | 1. unter Androhung eines
vom Gericht fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungs-
geldes bis zur Héhe von 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft oder Ord-
nungshaft bis zur Dauer von sechs Monaten;

2.) - die Beklagte weiter zu verurteilen, fir sie an die Rechtsanwélte vem
Giumsnigl® und Partner 1.121,67 € nebst 5 % Zinsen Uber dem Basiszins-
satz der Deutschen Bundesbank seit dem 19.2.2002 zu zahlen.

Die Beklagtebeantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.

Sie verteidigt das angefobhtene Urteil. _ ‘

Zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung beruft sie sich ergdnzend auf das als
Anlage OLG 1 (= Bl.489 ff) vorgelegte Urteil des OLG Disseldorf -27 U 18/01 -, in
dem ausgefiihrt worden ist, dass eine Starkung der Kennzeichnungskraft von Explo-
rer durch Microsoft bereits deswegen nicht in Betracht komme, weil Microsoft den
Begriff Explorer nicht in Alleinstellung, sondern etwa als Windows-Explorer oder als
Internet-Explorer verwende.

Im brigen erfiillten die nunmehr vorgelegten Anlagen auch nicht die Anforderungen,

die an eine rechtserhaltende Benutzung zu stellen seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf die gewechselten
Schrifts&tze sowie die Akten der Verfahren 84 O 67/00 LG Kéln und 7 HKO 11205/96
LG Minchen | Bezug genommen, die samtlich Gegenstand der mindlichen Verhand-

lung waren.
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Entscheidungsgrinde
Die Berufung ist zuldssig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. Das Landgericht hat
die Klage zu Recht abgewiesen und es besteht auch kein Anlass, das Verfahren

auszusetzen und ein Verfahren nach Art. 100 Abs.1 GG einzuleiten.

A

Die Voraussetzungen fiir eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht geman Art.

100 Abs.1 GG bestehen nicht.

'Die Aussetzung des Verfahrens kommt nach dieser Vorschrift allerdings auch dann

in Betracht, wenn eine Verletzung des Grundgesetzes nicht durch Bu‘ndes-, sondern
durch Landesrecht in Rede steht (Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG). Eine Vorlage an das .
Bundesverfassungsgericht scheidet aber bereits deswegen aus, weil es sich bei der
beanstandeten Norm nicht um ein Gesetz im Sinne von Art. 100 handelt. Gemal Art.
100 GG durfen Normen nur dann nicht von dem erkennenden Gericht fiir verfas-
sungswidrig erklart werden, sonderh ist das Verfahren auf die beschriebene Weise
auszusetzen, wenn es sich bei diesen Normen um ein formliches Gesetz handelt.
Bestehen verfassungsrechtliche Zweifel demgegentber an einer untergesetzlichen
Rechtsnorm, so ist das erkennende Gericht befugt, selbst deren Verfassungswidrig-
keit festzustellen (vgl. ndher flr alle v.Mangoldt-Klein-Starck, Das Bonner Grundge-
setz, 4. Auflage, Art.100 RZ 23:f m.w.N.). Um eine solche Fallgestaltung handelt es
sich hier: Die Klgerin beanstandet, dass der Landesverordnungsgeber durch die
Rechtsverordnung des Landes NRW vom 10.10.1996 (GVBI 428) in der Form von §
125 e Abs.3 MarkenG Gebrauch gemacht habe, dass er die Zustandigkeit flr Strei-
tigkeiten aus Gemeinschéftsmarken nicht bei séamtlichen fir Streitigkeiten aus natio-
nalen Marken zusténdigen Gerichten, sondern ausschliellich bel dem Landgericht
Disseldorf konzentriert habe. Die Kritik der Kl&gerin richtet sich damit nicht gegen
die zugrundeliegende gesetzliche Rechtsnorm des § 125 e Abs. 3 MarkenG, sondern

gegen die auf jener Bestimmung beruhende Verordnung.
Dartiber hinaus trifft es aber auch erkennbar nicht zu, dass die von dem Verord-

nungsgeber geschaffene Divergenz zwischen Gérichten, die fur Streitigkeiten aus
nationalen und solchen, die fiir Streitigkeiten aus Gemeinschaftsmarken zusténdig
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Y

sind, mit Art.3 bzw. Art.103 GG nicht in Einklang stiinde: Der Gesetzgeber hat es aus
Griinden, die auf der ersten Markenrechtsrichtlinie 89/104/EG beruhen, die die Kla-
gerin selbst nicht beanstandet und die jedenfalls aus Verfassungsgriinden auch nicht
beanstandet werden kénnen, fiir sachgerecht gehalten, den Landesgesetzgebern die
Méglichkeit einzurdumen, Streitigkeiten aus Gemeinschaftsmarken an einem oder
mehreren Gerichten zu konzentrieren. Eine derartige Regelung und die auf ihr basie-
rende Umsetzung fihrt zwangsléufig zu einer Beschrénkung der ohne eine derartige
Konzentration bestehenden Gerichtssténde. Diese Folge ergibt sich notwendig aus
der Konzentration und ist von dem Gesetzgeber gewollt. Sie flhrt damit dazu, dass
Streitigkeiten, fiir die sonst mehrere Gerichte in NRW zustandig waren, nunmehr nur
noch bei dem Landgericht Diisseldorf gefiihrt werden kdnnen.

Es ist auch nicht ersichtlich, dass der Verordnungsgeber gehalten gewesen ware,

~ diese Konzentration parallel der Konzentration fur nationale Marken vorzunehmen.

Der Kl&gerin bleibt es unbenommen, an einem &rtlich zustandigen Markengericht fiir
nationale Marken zu klagen. Der Verordnungsgeber war demgegenuber nicht gehal-
ten, nur deswegen mehrere Markengerichte fiir Gemeinschaftsmarken zu schaffen,

weil sonst der Markeninhaber nicht an allen Gerichten fur Streitigkeiten aus nationa-

len Marken auch die Gemeinschaftsmarke geltend machen kann.

Die Klage ist auch in der Sache nicht begriindet. Die Klagerin kann schon deswegen |
nicht auf ihre Marken EXPLORER bzw. EXPLORA stttzen, weil es an der erforderli-
chen Benutzung dieser Marken fehlt. Unabh@nglg davon besteht — zum Teil aus den-

selben Griinden — jedenfalls eine Verwechslungsgefahr nicht.

Der von der Beklagten erhobene Einwand der Nichtbenutzung der Marke aus § 25

Abs.1 MarkenG greift durch.

Die nationale Marke Nr. 39538830 ,EXPLORER" ist am 17.11.1995 eingetragen wor-
den. Die Klage ist durch Zustellung der Klageschrift am 19.02.2001 erhoben worden.
Bereits vorher, namlich am 25.11.2000, war die flinfjahrige Benutzungsschonfrist des
§ 25 Abs.1 MarkenG letzter Halbsatz abgelaufen. Aus diesem Grunde kdnnte die
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Klagerin Anspriiche aus § 14 MarkenG nur geltend machen, wenn die Marke inner-

halb der letzten fiinf Jahre vor Klagezustellung, also nach dem 18.02.1996, benutzt

~ worden ware. Im Ergebnis dasselbe gilt fur die weitere Wortmarke JEXRLORA" der

Klagerin. Diese ist sogar bereits ein Jahr frither, ndmlich am 31.10.1994, eingetragen-

worden.

7

Soweit die Berufung anftihrt, das Landgericht habe Ubersehen, dass im Zeitpunkt der
Verletzungshandlung die Benutzungsschonffrist noch gar nicht abgelaufen gewesen
sei, weswegen es fur damals entstandene Auskunfts- und Schadensersatzanspriiche
auf die Benutzung der Marke nicht ankomme, geht das fehl: § 25 MarkenG schlief3t -
wenn seine Voraussetzungen gegeben sind - sémtliche in Betracht kommenden Ver-
letzungsanspriiche, also auch die Annexanspriiche aus; das gilt auch dann, wenn

diese frither einmal begrtindet gewesen sein sollten (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG,

§ 25 Rn.28). .

Die Klagerin hat ihr Zeichen EXPLORER" nicht selbst im Sinne des § 26 Abs.1 Mar-

kenG ernsthaft benutzt.

Ohne Erfolg beruft sich die Klagerin zunschst auf den als Anlage K 1 vorgelegten
Zeitungsartikel. Dieser vermag die erforderliche Benutzung der Marke nach dem
18.2.1996 schon deswegen nicht zu belegen, weil er bereits vom Dezember 1991
datiert. Zudem ist in dem Artikel (auf S.2 = BI.18) zwar ausgeftihrt, die ,Windows-
Anwendung Explorer von S” (= Klagerin) sei ,ein sehr einfach zu bedienen-
des ... Autorensystem®. Dies allein kénnte die Benutzung aber schon deswegen nicht
belegen, weil nicht ersichtlich ist, wie die Klsgerin das Zeichen verwendet haben soll.
Uberdies hat die Beklagte substantiiert vorgetragen, dass der Artikel auf einem lrrtum
des Verfassers beruhe. der zwei Softwareentwicklungen miteinander verwechselt

habe. Die Benutzungder Marke ist damit durch den Artikel nicht dargetan.

Das gilt auch fiir den Kl&gervortrag im Schriftsatz vom 23.03.2001. Danach soll unter
der Bezeichnung ,EXPLORER II*im Jahre 1991 ein' Dokumentenarchivierungssy-
stem auf den Markt gebracht worden sein. Im aktiven Vertrieb befédnden sich heute
nur noch die Windows-Anwendungen ,EXPLORER" und ,EXPLORER II". Mit diesen
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Programmen habe sie sowohl im Einzelvertrieb als auch im Vertrieb als Modul fir
eine Komplettlésung im Jahre 1999 einen Gesamtumsatz von ca. 5,1 Mio. DM erwirt-
schaftet. Der Vortrag belegt eine ernsthafte Benutzung des Zeichens im Sinne des §
26 Abs.1 MarkenG ebenfalls nicht. Die Programme sollen zumeist als Modul einer
aus mehreren Modulen bestehenden Komplettldsung (wie es bei moderner Software
die Regel ist) vertrieben worden sein. Dieser Vortrag belegt nicht, dass eine einzelne
Software in hinreichendem Mafe unter der Bezeichnung ,EXPLORER® im kennzei-
chenrechtlichen Sinne vertrieben worden ware. Insoweit sind strenge Ahforderungen
zu stellen, weil es der Kléagerin, wenn tatsadchlich ein Vertrieb erfolgen wiirde, ohne
weiteres leicht fiele, Werbematerial und insbesondere Produktausstattungen vorzule-
gen. Es kommt hinzu, dass es zu den Besonderheiten von Software gehdért, dass
diese regelmaRig - wie das weitverbreitete System ,Windows 2000“ von Microsoft -
aus einer Vielzahl unterschiedlicher Programme zusammengeflgt sind. Der Um-
stand, dass einzelne Bestandteile dieses umfangreichen Prdgramrhs jeweils einzelne
Namen haben, besagt nicht, dass diese Namen jeweils zur Bezeichnung des vertrie-

benen (Gesamt-) Produktes verwendet wirden.

Soweit die Kldgerin im Berufungsverfahren als Anlagen K 35 und K 36 (BI. 452 ff.)
SChriftverkehf vorlegt, in dem einzelne ihrer Programme als ,EXPLORER" bezeich-
net worden sind, rdumt auch dies den Nichtbenutzungseinwand nicht aus. Abgese-
hen von der zweifelhaften Frage, ob die Schriftstlicke ihrerseits die Benutzung tber-
haupt belegen kénnten, ware diese jedenfalls zu spét erfolgt. MaRgeblich ist nach
dem klaren Wortlaut und Sinn des § 25 MarkenG insofern der Zeitpunkt der Klageer-
hebung. Eine anschlieRende Benutzungsaufnahme gentigt auch dann nicht, wenn
sie noch vor Schluss der letzten mindlichen Tatsachenverhandlung erfolgt (vgl. In-
gerl/Rohnke a.a.0., § 25 Rn.13 a.E.). So verhélt es sich jedenfalls hier: Beide
Schriftstlicke stammen vom Herbst 2001 und damit aus der Zeit nach Klageerhe-

bung.

Soweit sich die Kldgerin auch auf die nationale Marke EXPLORA beruft, ist der Ein-
wand der Nichtbenutzung ebenfalls nicht entkraftet, weil die Kldgerin nicht vortragt,
dass sie diese Marke in weitergehendem Umfang als die Marke EXPLORER benutzt
hatte.
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Die Klagerin kann die aufgezeigten Llcken ihres Vertrags in diesen Punkten nicht mit
dem gegen sie gefiihrten ,web-mobbing“ entschuldigen, das er ausgeschlossen ha-
be, inre Abnehmer namentlich zu benennen. Der Senat vermisst nach dem oben Ge-
sagten die Angabe zu den Grélenordnungen eines Vertriebs der Software ,Explo-

rer“, nicht die Anschriften von Kunden.

Die Marke ,EXPLORER*ist auch nicht durch die \Vieewmmdi® Corporation fur die Klage-

rin rechtserhaltend benutzt worden.

Als rechtserhaltende Benutzung reicht es gemal § 26 Abs.2 MarkenG zwar aus,
wenn ein Dritter mit Zustimmung des Inhabers die Marke benutzt, die Voraussetzun-

gen dafir liegen aber nicht vor.

Es steht schon nicht fest, dass Mienglldas Zeichen ,EXPLORER® Uberhaupt zur
Kennzeichnung von Programmen benutzt. Es trifft allerdings zu, dass der Explorer,
sei es als Windows-Explorer, sei es als Internet-Explorer, einen — sogar wesentlichen
- Bestandteil von Softwarepaketen wie z. B. ,Windows 2000 ausmacht, das eihe
sehr weite Verbreitung gefunden hat. Das besagt aber nicht, dass Migaeelilk jeweils
_EXPLORER* als Zeichen benutzen wirde. Die Kennzeichnung ihrer Ware erfolgt (im
Beispiel) durch die Bezeichnung ,Windows 2000“. Die einzelnen in jenem Pro-
grammpaket enthaltenen Programme bediirfen einer Kennzeichnung deswegen
nicht. weil sie einzeln nicht vertrieben werden. Das hindert zwar Mgl nicht von
vornherein, gleichwohl einzelne Programmbestandteile mit besonderen Kennzeich-
nen zu versehen. Es steht aber nicht fest, dass dies tatséchlich geschehen ist. Die
elektronische Datenverarbeitung durch Computer hat eine Vielzahl von englischspra-
chigen Fachbegriffen mit sich gebracht, die jeweils einzelne Anwendungen bzw. Vor-
ginge des EDV-Systems beschreiben. Zu diesen Begriffen gehort — was der Senat,
dessen Mitglieder (potenziell) zu den Nutzern der EDV gehdren, selbst feststellen
kann — auch der weit verbreitete Begriff des ,EXPLORER". Es handelt sich dabei um
~ den Teil der Software, der vorhandene Daten verwaltet und den jederzeitigen Zugriff
sowie das Verschieben in unterschiedliche flr geeignet gehaltene Ordner und Ver-
zelchnlsse erméglicht. Unabhangig davon, dass _EXPLORER" die Funktion, die ein
Explorer in der EDV erflllt, nicht exakt beschreibt, handelt es sich um einen Begriff,
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der fUr Nutzer von Personal-Computern den vorstehenden beschreibenden Inhalt
hat. Es fehlt damit an einer klaren Darlegung, dass Mwessss® den Begriff ,EXPLO- -
RER* kennzeichnend verwendet. Dagegen spricht im tbrigen auch der Umstand,
dass die Produkte von Mwsen® mit Zeichen gekennzeichnet werden, die entweder
den Bestandteil Windows (,Windows Explorer”) oder den Bestandteil ,Internet” (,/n-
ternet Explorer®) enthalten. Es kommt schlieRlich hinzu, dass die Verwendung jener
jeweils aus zwei Begriffen zusammengesetzten Bezeichnungen eine Benutzung von
,Explorer* auch deswegen nicht darstellten wirde, wei.I - wie das Oberlandesgericht
Dusseldorf in seiner Entscheidung vom 19.9.2001 - 27 U 18/01 - bereits dargelegt
hat (UA S.4) - die nicht glatt beschreibenden Bestandteile ,Windows" und ,Internet”

die Zeichen neben ~Explorer” mit prégen wirden.

~ Aber auch wenn die Verwendung von ,EXPLORER" im markenrechtlichen Sinne als

Benutzungshandlung fiir ein Kennzeichen angesehen werden kénnte, kdme dies
nicht der Klagerin zugute. Erforderlich wére namlich der von den Parteien selbst
ausfuhrlich diskutierte Fremdbenutzungswille von Mg (vgl. Fezer § 26 Rn. 86;
vgl. Ingerl/Rohnke a.a.0. § 26 Rn. 69). Dieser besteht bzw. bestand indes nicht. Die
Vorschrift des § 26 Abs.2 MarkenG hat in erster Linie Falle der Lizenzierung zum
Gegenstand: Die Benutzungshandlungen des Lizenznehmers sollen als rechts-
erhaltende Benutzung auch dem Lizenzgeber und Markeninhaber zugute kommen.
Ein derartiger Lizenzvertrag besteht zwischen der Klégérin und Mg jcdoch er-
sichtlich nicht. Ein solcher kann insbesondere nicht aus dem Vergleich zum Ab-
schluss des oben erwadhnten Verfligungsverfahrens vor dem OLG Mlnchen herge-
leitet werden. Dort ist, wenn auch der Betrag von 90.000,00 DM gezahlt worden ist,
nicht die Marke lizenziert worden. Der Abschluss des Verfigungsverfahrens auf die
beschriebene Weise diente aus der Sicht von Vi ersichtlich dem Ziel, in einem
friihen Verfahrensstadium, namlich vor Einleitung eines Hauptsacheverfahrens, der
Klagerin die Méglichkeit zu nehmen, unter - aus Sicht von Mgijjiét unberechtigter -
Berufung auf ihr Zeichen das Unternehmen erneut in Verfahren zu verwickeln. Eine
Vereinbarung der Parteien dahingehend, dass Megug@®nunmehr das Zeichen ,EX-
PLORER" fiir die Kl&gerin benutze, ist in dieser Vereinbarung demgegentber nicht
zu sehen. Gegen einen Lizenzvertrag spricht im tbrigen mafRgeblich auch der Um-
stand, dass mit einer Einmalzahlung die mdglichen Rechte der Kl&gerin abgegolten
sein sollten und die Héhe der Zahlung mithin nicht vom Umfang der Benutzung ab-
hangig gemacht worden ist. Zudem ist ganz ausgeschlossen, dass das Unternehmen
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Microsoft fir ihr weltweit vertriebenes Produkt Windows 2000 das Risiko eingegan-
gen sein kénnte, dass ein potentieller Lizenzvertrag fur das Zeichen ,EXPLORER®
geklindigt werden konnte.

Entgegen der Auffassung des LG Dusseldorf im Verfahren 4 O 339/99 (Anlage K9 =
Bl.48,57) und des LG Frankfurt am Main im Verféhren 3/11 O 65/01 (Anlage K 32 =
Bl.436,441 ist nicht danach zu fragen, inwiefern Vgl ohne Fremdgeschéfts-
fiihrungswillen gehandelt haben sollte, sondern danach, ob sie einen Fremdbenut-
zungswillen hatte. Dies ist aus den vorstehenden Griinden zu verneinen.

Dass Miswui#® cine sog. ,Explorer‘-Maus auch mit dem Apple-Zeichen versieht,
dient ersichtlich der Information, dass die Maus eben auch auf Apple-Produkten |auft
(§ 23 Ziff.3 MarkenG), und besagt nicht, dass Mwggmgl® das Zeichen flr Apple benut-

ze, zumal jeder Nutzer die Verwendung auch richtig im vorbeschriebenen Sinne ver-

stehen wird.

Unabhangig davon, dass der Geltendmachung von Rechten aus den nationalen
Marken EXPLORER und EXPLORA der Klégerin aus den vorstehenden Grinden
bereits geman § 25 Abs.1 MarkenG die mangelnde Benutzung entgegensteht,
konnte die Klage aus § 14 Abs.2 Ziff.2 MarkenG deswegen ohnehin keinen Erfolg
haben, weil eine Verwechslungsgefahr nicht besteht. Hierzu wird zunichst gem. §
543 Abs.1 ZPO a.F.i.V. m. § 26 Ziff. 5 EGZPO auf die Griinde der landgerichtlichen

Entscheidung ab S.8 verwiesen und lediglich erganzend das Folgende ausgefuhrt.

Die Priifung der Frage, ob bei einander gegeniiberstehenden Marken die Gefahr ei-
ner Verwechslung besteht, ist auf der Grundlage des jeweiligen Gesamteindrucks der
in Frage stehenden Marken vorzunehmen. Ob danach eine Verwechslungsgefahr
begriindet ist, ist unter Beriicksichtigung der N&he der in Betracht zu ziehenden Wa-
ren und/oder Dienstleistungen, flr welche die zu vergleichenden Zeichen geschditzt
oder verwendet sind, sowie der Kennzeichnungskraft der Klagemarke und nach der
Annlichkeit der zu beurteilenden Zeichen zu entscheiden, wobei die genannten, die
Verwechslungsgefahr bestimmenden Faktoren in einer Wechselbeziehung dergestalt
mltelnander stehen, dass der Ahnllchkeltsgrad umso geringer sein kann, je gréler
die Kennzemhnungskraft und/oder die Warennzhe ist, wahrend umgekehrt ein héhe-
rer Ahnlichkeitsgrad erforderlich ist, wenn die Kennzeichnungskraft der Marke nur
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schwach und/oder der Warenabstand grofler ist (vgl. BGH GRUR 2000, 875/876 —
,Davidoff‘-; ders. WRP 1998, 755/757 —,nitrangin“-; EUGH GRUR 1998, 387 -
,Springende Raubkatze"-). Bei alledem ist nicht auf den Standpunkt eines ,fliichti-
gen“, dem angesprochenen Verkehr zugehoérigen Adressaten der Zeichen abzustel-
len, sondern auf denjenigen eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und
verstandigen Adressaten der betroffenen Art von Waren oder Dienstleistungen. Der
Grundsatz, dass Ausgangspunkt der auf der Grundlage der dargestellten Determi-
nanten zu beurteilenden Verwechslungsgefahr der durch die jeweiligen Marken ver-
mittelte Gesamteindruck ist, schliel3t es dabei allerdings nicht aus, dass einem ein-
zelnen Zeichenbestandteil unter Umstédnden eine besondere, den Gesamteindruck
des Zeichens pragende Kraft beizumessen ist und dass deshalb bei Ubereinstim-
mung der Zeichen in dem jeweils prégenden Bestandteil die Gefahr von Verwechs-
lungen zu bejahen sein kann (BGH WRP 1999, 189/191 —,Tour de culture”-; ders.
GRUR 1996, 200/201 —,Innovadiclophlont®-). Dabei diirfen jedoch die Gbrigen Zei-
chenbestandteile nicht véllig auler Acht gelassen bzw. ,abgespalten” und die Pri-
fuhg allein auf das prédgende Element reduziert werden; denn es besteht kein Erfah-
rungssatz, der die Annahme rechtfertigte, einzelne Bestandteile eines Zeichens wur-
den vom Verkehr nicht zur Kenntnis genommen (BGH GRUR 1996, 774/775 —falke-

run/LE RUN"-). Ausgehend von diesen Grundséatzen besteht die Gefahr von Ver-

wechslungen nicht.

Die Kennzeichnungskraft von Explorer flr die Klagerin ist gering: Wahrend der Be-

griff schon von Hause aus den oben dargestellten deutlich beschreibenden Inhalt

hat, kommt hinzu, dass die Verwendung des Begriffes durch Drittunternehmen auch
in ganz erheblichem MafRe verwassert worden ist. An erster Stelle ist hier trotz des
auch insoweit Uberwiegend beschreibenden Charakters der schon erwéhnfe »Win-
dows-Explorer” von Migusy® zu nennen. Wie aus der Anlage B 7 (= BI.180) zu erse-
hen ist, hat die Suche nach diesem Begriff allein bei T-Online 398 Treffer ergeben.
Es kommen die dbrigen, aus der Anlage B 10 (= Bl. 276 ff) ersichtlichen weltweiten
Treffer der Suchmaschine Google. Ausweislich der Kopfzeile hat die Suchmaschine
weltweit fast 7 Mio. Treffer fur ,EXPLORER" gefunden. Selbst wenn es sich auch
dabei weitgehend um beschreibende VerWéndungen handelt und in dem Sucher-
gebnis Mehrfachnennungen enthalten sind, belegt dies doch die starke Verwasse-

rung, die insoweit inzwischen eingetreten ist, ohne dass das ndherer Begriindung

bedtrfte. Aus den bereits im Zusammenhang mit der fehlenden Benutzung darge-
legten Griinden kommt der Kldgerin auch die Verwendung der Begriffe ,Windows-
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Explorer* und ,Internet-Explorer durch Vi iegmegel Nicht im Sinne einer Stérkung der

Kennzeichnungskraft ihrer Marken zu Gute.

Ausgehend von einer geringen Kennzeichnungskraft besteht eine Verwechslungs-
gefahr nicht. Auch bei unterstellter Warennéhe ist hierfiir der Abstand der betroffenen
Zeichen - sogar deutlich - zu weit:
Bei der Bezeichnung ,Explore2fs” besteht entgegen der Auffassung der Klagerin kei-
neswegs ein Anlass, diesen Begriff auf ,Explore” zu verkurzen. Gerade die ange-
sprochenen Verkehrskreise, ndmlich die Benutzer von PC-Programmen, sind es ge-
wohnt, auf kleine Unterscheidungen zu achten. Aus diesem Grunde fahrt der Um-
stand, dass der Bestandteil ,Explore* fur sich genommen aussprechbar ist, nicht da-
zu, dass der weitere Bestandteil des Zeichens namlich ,2fs* weggelassen wirde. Im
Gegenteil ist anzunehmen, dass die angesprochenen Verkehrskreise einfach von
_dem 2fs* zu sprechen. Das gleiche gilt entsprechend flr die weitere angegriffene
Bezeichnung ,HFVExplorer”. Der Verkehr wird sich bei beiden Bezeichnungen
selbstversténdlich an den Begriff ,Explorer® erinnern. Er mag auch, wenn er tatséch-
lich die Marke der Klagerin kennen sollte, sich damit zugleich an diese erinnert flh-
len. Er wird aber durch die erwahnten Zusétzé gerade wahrnehmen, dass €s sich
eben nicht um die Marke der Klagerin handelt, sondern dass ein unterscheidender
Zusatz hinzugeftigt worden ist. Angesichts des Umstandes der weiten Verbreitung
von ,Explorer® werden ihm die beiden Zusatze auch nicht Anlass zu der Annahme
geben, és handele sich um ein weiteres Zeichen des selben Anbieters, weswegen.
die Gefahr von mittelbaren Verwechslungen ebenfalls nicht besteht. Ebenso beste-
hen keine Anhaltspunkte fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren
Sinne, weil nichts daflr vofgetragen ist, dass der Verkehr annehmen konnte, die Kl&-

gerin habe die Benutzung ihrer Marken durch die Beklagte etwa lizenziert.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs.1 ZPO.
Die Entscheidung zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr.10, 711 ZPO.

Die Voraussetzungen fir eine Zulassung der Revision gem. § 543 ZPO liegen nicht

vor.
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-18 - .
Die Festsetzung der Beschwer der Klagerin entspricht dem Wert ihres Unterliegens
im Rechtsstreit.

Streitwert flir das Berufungsverfahren: 101.121,67 €.

Dr. Schwippert Pietsch von Hellfeld
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6 U 17/02 , Anlage zum Verkiindungsproto-

84 O 8/01 LG KdlIn koll vom 19.7.2002
~ Verklindet am 19.7.2002

Berghaus, J.S.‘in

3Is Lésrkunr?§ftt>ee:\tn1||ter
@‘ er Geschéftsstelle
OBERLANDESGERICHT KOLN

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

In dem Rechtsstreit

der S’GmbH Software Engineering, vertreten durch ihren Geschaftsflhrer

Klagerin und Berufungsklagerin,

Prozessbevollmachtigter: Rechtsanwater i,

gegen

die Verlag H‘ GmbH & Co KG, vertreten durch die Hemg\/erwaltungsgesell-

schaft mbH, diese veﬁgeten durch ihre Geschaftsfihrer '

Beklagte und Berufungsbeklagte,

Prozessbevoliméchtigte: Rechtsanwalt u

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts KéIn
auf die miindliche Verhandlung vom 5.7.2002

unter Mitwirkung seiner Mitglieder
Dr. Schwippert, Pietsch und von Hellfeld

fiir Recht erkannt

1.) Die Berufung der Kldgerin gegen das am 20.12.2001 verklindete Urteil
der 4. Kammer flr Handelssachen des Landgerichts Koin - 84 O 8/01 - wird

zuriickgewiesen.

2.) Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Klégerin zu tragen.
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3.) Das Urteil ist vorldufig vollstreckbar.

Die Klagerin kann jedoch die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder
Hinterlegung in Hohe von 120 % der zu vollstreckenden Summe abwenden,
wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in derselben Hohe
leistet. -

Die Parteien kdnnen die Sicherheiten durch eine schriftliche, unwiderrufliche,
unbedingte und unbefristete Blirgschaft eines im Inland zum Geschéftsbetrieb
befugten Kreditinstitutes leisten.

4.)  Die Revision wird nicht zugelassen.

5.)  Die Beschwer der Klagerin wird auf tiber 20.000 € festgesetzt.

Tatbestand

Die Klagerin entwickelt und vermarktet Software. Die Beklagte ist ein Verlag, der u. a.
die Computer-Zeitschrift C" herausgibt. Streitgegenstand der markenrechtlichen
Auseinandersetzung ist die Verwendung der Angaben ,Explorer2fs” und ,HFVExplo-
rer* durch die Beklagte in einer Ausgabe der Zeitschrift bzw. auf einer jener Ausgabe
beigefiigten CD-ROM. |

Die Kl&gerin ist Inhaberin der mit Prioritat zum 22.09.1995 eingetragenen deutschen
Marke ,EXPLORER* sowie der weiteren mit Prioritdt zum 08.04.1994 eingetragenen
deutschen Marke ,EXPLORA*. Dariiber hinaus ist sie auch Inhaberin je einer Ge-
meinschaftsmarke ,EXPLORER" und ,EXPLORA*. Wegen der Einzelheiten wird auf
die als Anlage K 2 vorgelegten Eintragungsunterlagen Bezug genommen (BI.19 ff.)
Ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Klagerin eine dieser Marken benutzt,

ist Teil der streitigen Auseinandersetzung.

Der auch von anderen Softwareherstellern verwendete Begriff ,EXPLORER" wird von
der bekannten Microsoft Corporation im Rahmen ihrer ,Windows*-Software u.a. fUr
Programme zur Verwaltung von Dateien genutzt und ist bei Nutzern von Microsoft-
Programmen aus diesem Grunde allgemein bekannt.

Im Jahre 1996 beantragte die Klégerin — gestitzt auf inre Marke EXPLORER — ge-
gen die deutsche Tochtergesellschaft der MiastAlpCorporation den Erlass einer
einstweiligen Verfligung. Nachdem das Landgericht Minchen | durch Urteil Vom
19.06.1996 im Verfahren 7 HKO 11205/96 (Anlage B 2 = BIl. 142 ff.) den Antrag mit
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der Begrtindung zuriickgewiesen hatte, der Begriff ,EXPLORER" sei beschreibend,
weil er auf die Bestimmung des so bezeichneten Programms hinweise, Datenbe-
stinde zu durchsuchen oder zu durchforschen, haben die Parteien im Berufungs-

verfahren 6 U 4761/96 vor dem Oberlandesgericht Minchen einen Vergleich ge-

" schlossen, in dem die Klzgerin des vorliegenden Verfahrens der amerikanischen Mae

g Corporation sowie ihren Tochterunternehmen die unbeschréinkte, weltweite
und unbefristete Nutzung der Marke EXPLORER ,gestattet“ und sich die Antrags-
gegnerin jenes Verfahrens - und zwar ausdriicklich ohne Anerkennung einer Rechts-
pflicht - verpflichtet hat, an die Ki&gerin den Betrag von 90.000 DM zu zahlen. Wegen
des Wortlauts jener Vereinbarung wird auf das aus Bl.164 der Beiakte 7 HKO
11205/96 LG Mtinchen | = 6 U 4761/96 OLG Miinchen ersichtliche Sitzungsprotokoll

Bezug genommen.

Ausléser des vorliegenden Verfahrens ist die Ausgabe Nr.14 der Zeitschrift ,cf* vom
3. Juli 2000. Dieser Ausgabe war eine CD-ROM beigefiigt, auf die unterschiedliche
Computerprogramme aufgespielt waren. Die Auswahl und Zusammenstellung dieser
Programme hatte die Beklagte vorgenommen. In dem Heft waren im Rahmen einer
Beschreibun'g einzelner Programme — offenbar zurhindest auch derjenigen, die sich
auf der CD-ROM befanden - sowohl ein Programm ,HFV EXPLORER® als auch ein
Prograrhm JExplore2fs* erwahnt. Wegen des Wortlautes des Textes im einzelnen
wird auf die als Bl. 31 bei den Akten befindliche Ablichtung von Seite 167 des Heftes
verwiesen, wo die Programme in der rechten Spalte angesprochen sind. Auf der CD-
ROM finden sich ausweislich des als Anlage K 4 (= BI.29 f) vorgelegten Ausdrucks
des Computerbildes unter der Uberschrift , Treiber* die Programme ,Explore2fs 1.00

pre 3“und ,HFVExp. 1.3.1.°

" Die Klagerin macht markenrechtliche Anspriiche geltend und beruft sich dazu sowohl

auf ihre vorbezeichneten nationalen als auch auf inre Gemeinschaftsmarken. Nach-
dem das Landgericht den Rechtsstreit mit Blick auf seine Unzustandigkeit fir Rechte
aus Gemeinschaftsmarken an das Landgericht Diisseldorf verwiesen hatte, hat der
Senat durch Beschluss vom 03.07.2001 - 6 W 63/01 - jene Entscheidung aufgeho-
ben, weil der Antrag der Kldgerin nicht auf eine vollstandige Verweisung des Rechts-
streits gerichtet gewesen war und eine Teilverweisung aus Rechtsgrinden nicht in
Betracht kam. Wegen der Einzelheiten wird auf den aus Bl. 344 ff ersichtlichen

Wortlaut der Senatsentscheidung verwiesen.
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Die Klagerin hat behauptet, ihre Marke ,EXPLORER® bereits seit Ende der 80-iger
Jahre zu verwenden, und sich hierzu auf einen Artikel aus der Fachzeitschrift CHk‘
vom Dezember 1991 berufen, in dem auf der zweiten Seite eine ,Windows-Anwen-
dung Explorer von Sta“ erwdhnt ist. Weiter hat sie} vorgetragen, ab dem Jahre
1991 sei unter der Bezeichnung ,EXPLORER II" ein Dokumenten-Archivierungssys-
tem auf den Markt gebracht worden. Dies werde beispielsweise als Modul flr die un-
ter dem Namen ,GURgGRR" von ihr angebotene Erfassungssoftware fur Geschwin-
digkeits- und RotlichtverstoRe im StralRenverkehr vertrieben. Sie habe mit den Pro-
grammen ,EXPLORER® und ,EXPLORER [I“ im Jahre 1999 einen Gesamtumsatz
von 5,1 Mio. DM erwirtschaftet. Im Ubrigen komme ihr — so hat die Klagerin vorgetra-
gen — die umfangreiche Benutzung des Begriffs ,EXPLORER" durch Milllewqgl zu-
gute. Denn',diese Nutzung stelle mit Blick auf den erwdhnten Vergleich eine Benut-
zung der Marke durch einen Dritten mit Zustimmung des Inhabers im Sinne des § 26
Abs.2 MarkenG dar. |

Es bestehe auch Verwechslungsgefahr. Der Begriff ,EXPLORER* sei nicht rein be-
schreibend, im Ubrigen sei die Kennzeichnungskraft des Zeichens durch die intensive
Benutzung erhoht. Angesichts der Branchenidentitdt und der Ahnlichkeit der Zeichen

bestehe die Gefahr, dass der Verkehr die Marken verwechsele.

Die Kl&gerin, die zunéchst im einstweiligen Verfligungsverfahren 84 O 67/00 LG Kdln
eine durch Urteil vom 28.09.2000 bestétigte einstweilige Verfligung gegen die Be-
klagte erwirkt hat die noch heute in Kraft ist und deretwegen auf die Anlage K 8 =
Bl.42 ff verwiesen wird, hat b e a n tra gt (Neubezifferung durch den Senat),

l. die Beklagte zu ‘verurteilen,

1. es bei Meidung eines fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung félligen Ordnungs-
geldes bis zu DM 500.000,00, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu
vollziehen an ihrem Geschaftsfiihrer, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monate, zu
vollziehen an ihrem Geschéftsfiihrer, zu unterlassen, die Kennzeichnung

, Explore2fs*
und/oder e
.HFVExplorer*

im geschéftlichen Verkehr fiir eine Software auf einer CD-ROM als Beilage zur
Zeitschrift zu benutzen;
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2. ihr Gber den Umfang der Verwendung der Kennzeichnung
.Explore2fs®
und/oder
,HFVExplorer*

im geschaftlichen Verkehr fir eine Software auf einer CD-ROM als Beilage zur
Zeitschrift Rechnung zu legen und zwar insbesondere unter Vorlage eines
Verzeichnisses, aus dem sich die Stiickzahl der vertriebenen CD-ROMS er-

gibt;
3. inr Namen und Anschrift des oder der Vorlieferanten' der von ihr vertriebenen

Software zu benennen, soweit diese bereits mit

,Explore2fs"

und/oder
,HFVExplorer*

gekennzeichnet waren;

. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr allen Schaden zu erstatten,
der ihr aus den vorstehenden unter Ziffer |. bezeichneten Handlungen der Be-
klagten entstanden ist und kinftig entstehen wird;

(1. die Beklagte zu verurteilen, fir sie an die RAe ven Gronggmew® DM 2.193,80
zuziglich 7,5% Zinsen p.a. ab Zustellung dieser Klage zur Abgeltung der Ko-
stenrechnung fiir die Aomahnung vom 3. Juli 2000 zu zahlen.

Die Beklagte hatbeantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie hat die rechtserhaltende Benutzung der streitgegenstandlichen Marken der Kl&-
gerin in Abrede gestellt. Soweit sich die Klagerin mit der Anlage K 1 auf den erwahn-
ten Zeitungsbericht stiitze, sei dieser inhaltlich unrichtig und beruhe auf einem Irrtum
des Redakteurs. Auch die Homepage der Kl&gerin belege entgegen deren Auffas-
sung die Benutzung des Zeichens nicht. Die Benutzung von ,EXPLORER* durch Mi-

crosoft komme der Kldgerin nicht zugute, weil das Unternehmen die Marke nicht fiir

diese benutze.

Im tbrigen handele die Klagerin ohnehin missbrauchlich: So habe sie zum einen die
Marken tberhaupt nur eintragen lassen, um gegen die schon damals bekannte Ver-
wendung von Explorer durch Miessse# vorgehen zu kdnnen. Zum anderen sei es ihr
im Abmahnverfahren nicht um eine Unterlassung, sondern ausschlieRlich um die

Zahlung von Lizenzgebiihren gegangen.
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~

Dariiber hinaus seien aber auch die Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr
nicht gegeben: ‘

In kennzeichnender Form wirden die angegriffenen Angaben zunédchst allenfalls auf
der CD-ROM und nicht auch in der schriftlichen Inhaltsbeschreibung in der Zeitschrift
selbst verwendet, wo sie ausschlieftlich beschreibender Natur seien. Auf der CD-
ROM wirden indes die Zeichen nicht in der angegriffenen, sondern in der obigen
Form, also als: ,Explore2fs 1.00 pre 3“ und ,HFVExp. 1.3.1“ verwendet.

Das Zeichen ,EXPLORER" sei von nur geringer Kennzeichnungskraft. Es handele
sich um ein Wort aus der englischen Sprache, das in der Ubersetzung ,Forscher,
Entdecker” laute. Unabhangig von dieser wértlichen Ubersetzung seien die Verwen-
der auch im deutschsprachigen Raum gewdhnt, die Begriffe englischsprachig zu be-
nutzen. Der Begriff ,EXPLORER" werde typischerweise als ,Werkzeug zur Erkun-
dung/Untersuchung von Daten” verwendet; Er sei in der Informationstechnik spate-

stens seit dem Jahre 1987 in stdndigem Gebrauch. Sofern der Begriff Uberhaupt

Kennzeichnungskraft aufweise, sei er aus diesen Griinden in jedem Falle freihal-
tungsbedurftig. Im Ubrigen sei eine etwaige Kennzeichnungskraft auch durch das
wettbewerbliche Umfeld geschwécht. So kénnten, wie aus der Anlage B 7 = BI.180

- ersichtlich sei, schon allein bei der Software von T-Online derzeit 398 sog. Sharewa-

reprogramme heruntergeladen werden, die den Namensbestandteil ,Explorer” ent-
hielten. Uberdies fehle es auch an einer Zeichendhnlichkeit. Durch die Zusatze ,HFV*
bis ,2fs" seien die Zeichen so sehr unterschieden, dass Verwechslungen ausge-

schlossen seien.

DasLandgerich t hatdie Klage abgewiesen.

Diese sei unzuldssig, soweit die Kldgerin ihre Anspriiche auf die fir sie eingetragene
Gemeinschaftsmarken stttze, weil hierfir nicht das angerufene, sondern ausschlie3-
lich das Landgericht Disseldorf zusténdig sei.

Die auf die Verletzung der deutschen Marken ,EXPLORER* gestitzte Klage sei dem-

' gegeniiber unbegriindet, weil eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe.

Die zweifelhafte Frage, ob die Kl&gerin ihre Marke hinreichend benutzt habe, kénne
offen bleiben, wei|~ eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe. Die Marke ,EXPLORER"
habe nur einé schwache Kennzeichnungskraft. Diese sei von Hause aus wegen ihres
beschreibendén Charakters gering. Die Benutzung der Bezeichnung Explorer durch
Miessa@® komme der Kldgerin nicht zugute, weil nicht von einem hierfiir erforderli-
chen Fremdbenutzungswillen durch Mg ausgegangen werden kdnne. Vor die-
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sem Hintergrund schwache die Benutzung durch Miessessit die Kennzeichnungskraft
der klagerischen Marke, weil so zwei Bezeichnungen ,Explorer* auf dem Markt ne-
beneinander verwendet wiirden. Ausgehend hiervon schafften die Zusatze ,HFV*

bzw. ,2fs* einen hinreichenden Abstand.
lhre gegen dieses Urteil gerichtete Berufun g begriindet die Klagerin wie folgt:

Mit Blick auf die gespaltene Zustandigkeit far Gemeinschaftsmarken einerseits und
nationale Marken andererseits, die sich durch die Verordnungen des Landes NRW

zu § 125 e Abs.3 MarkenG und § 140 Abs.2 MarkenG ergebe, sei sie unter Verstold
gegen Art.3 und Art.103 GG verfassungswidrig beeintréchtigt, weil es ihr verwehrt
sei, an einem fiir nationale Marken zustandigen Gericht auch ihre Rechte aus den
Gemeinschaftsmarken geltend zu machen. Aus diesem Grunde sei das Verfahren
auszusetzen und die vorstehende Frage geméaR Art.100 Abs.1 GG dem Bundesver-
fassungsgericht vorzulegen. _

In der Sache meint die Klagerin, die Auffassung des Landgerichts, wonach es an ei-
nem Fremdbenutzungswillen durch Meswglié, also dem Willen jenes Unternehmens,
das Zeichen ,Explorer firr sie, die Klagerin, zu benutzen, fehle, sei reine Spekulation.
Tatsachlich habe Mol z.B. die Verpackung der ,,Explbrer“-Maus, die nicht nur far
Windows, sondérn auch fir Apple-Computer verwendbar sei, mit dem Apple-Logo
gekennzeichnet, ohne darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um ein Kennzeichen

eines Dritten handele. Im brigen seien inzwischen das Landgericht Minchen | im

. Verfahren 4 HKO 21651/00 und - wie aus BI. 48 ff, 57 ersichtlich sei - das Landge-

richt Diisseldorf im Verfahren 4 O 339/99 davon ausgegangen, dass Microsoft die
Marke zu ihren Gunsten nutze. Diese Auffassung liege auch der als Anlage K32 =
Bl.436 ff vorgelegten Entscheidung des Landgerichts Frankfurt 3/11 O 65/01 zugrun-
de. |

AuRerdem habe das Landgericht unbericksichtigt gelassen, dass sich die streitge-
genstandlichen Marken zur Zeit der Verletzungshandlungen noch in der Benutzungs-
schonfrist befunden hatten, so dass es fur die Auskunfts- und Schadenersatzanspri-

che auf die Benutzung der Marke tberhaupt nicht ankomme.
Der Umstand, dass sie zur rechtserhaltenden Benutzung bislang nicht mehr vorge-

tragen habe, beruhe darauf, dass in der Vergangenheit ein intensives ,Webmobbing“

gegen sie und ihren erstinstanzlichen Prozessbevollmachtigten betrieben worden sei.
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Nunmehr werde fiir die Benutzung als Anlagen K 35 und K 36 (BI.452 ff.) ein Serien-

brief sowie eine Reihe von Rechnungen Uberreicht.
Entgegen der Auffassung des Landgerichts bestehe auch Verwechslungsgefahr.

Die Klagerinbeantragt,
unter Abdanderung des angefochtenen Urteils

1.) - die Beklagte nach ihren erstinstanzlichen Klageantrégen zu | und |l zu
verurteilen, und zwar hinsichtlich des Antrages zu | 1. unter Androhung eines
vom Gericht fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungs-
geldes bis zur Héhe von 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft oder Ord-
nungshaft bis zur Dauer von sechs Monaten;

2.) - die Beklagte weiter zu verurteilen, fir sie an die Rechtsanwélte vem
Giumsnigl® und Partner 1.121,67 € nebst 5 % Zinsen Uber dem Basiszins-
satz der Deutschen Bundesbank seit dem 19.2.2002 zu zahlen.

Die Beklagtebeantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.

Sie verteidigt das angefobhtene Urteil. _ ‘

Zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung beruft sie sich ergdnzend auf das als
Anlage OLG 1 (= Bl.489 ff) vorgelegte Urteil des OLG Disseldorf -27 U 18/01 -, in
dem ausgefiihrt worden ist, dass eine Starkung der Kennzeichnungskraft von Explo-
rer durch Microsoft bereits deswegen nicht in Betracht komme, weil Microsoft den
Begriff Explorer nicht in Alleinstellung, sondern etwa als Windows-Explorer oder als
Internet-Explorer verwende.

Im brigen erfiillten die nunmehr vorgelegten Anlagen auch nicht die Anforderungen,

die an eine rechtserhaltende Benutzung zu stellen seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf die gewechselten
Schrifts&tze sowie die Akten der Verfahren 84 O 67/00 LG Kéln und 7 HKO 11205/96
LG Minchen | Bezug genommen, die samtlich Gegenstand der mindlichen Verhand-

lung waren.
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Entscheidungsgrinde
Die Berufung ist zuldssig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. Das Landgericht hat
die Klage zu Recht abgewiesen und es besteht auch kein Anlass, das Verfahren

auszusetzen und ein Verfahren nach Art. 100 Abs.1 GG einzuleiten.

A

Die Voraussetzungen fiir eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht geman Art.

100 Abs.1 GG bestehen nicht.

'Die Aussetzung des Verfahrens kommt nach dieser Vorschrift allerdings auch dann

in Betracht, wenn eine Verletzung des Grundgesetzes nicht durch Bu‘ndes-, sondern
durch Landesrecht in Rede steht (Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG). Eine Vorlage an das .
Bundesverfassungsgericht scheidet aber bereits deswegen aus, weil es sich bei der
beanstandeten Norm nicht um ein Gesetz im Sinne von Art. 100 handelt. Gemal Art.
100 GG durfen Normen nur dann nicht von dem erkennenden Gericht fiir verfas-
sungswidrig erklart werden, sonderh ist das Verfahren auf die beschriebene Weise
auszusetzen, wenn es sich bei diesen Normen um ein formliches Gesetz handelt.
Bestehen verfassungsrechtliche Zweifel demgegentber an einer untergesetzlichen
Rechtsnorm, so ist das erkennende Gericht befugt, selbst deren Verfassungswidrig-
keit festzustellen (vgl. ndher flr alle v.Mangoldt-Klein-Starck, Das Bonner Grundge-
setz, 4. Auflage, Art.100 RZ 23:f m.w.N.). Um eine solche Fallgestaltung handelt es
sich hier: Die Klgerin beanstandet, dass der Landesverordnungsgeber durch die
Rechtsverordnung des Landes NRW vom 10.10.1996 (GVBI 428) in der Form von §
125 e Abs.3 MarkenG Gebrauch gemacht habe, dass er die Zustandigkeit flr Strei-
tigkeiten aus Gemeinschéftsmarken nicht bei séamtlichen fir Streitigkeiten aus natio-
nalen Marken zusténdigen Gerichten, sondern ausschliellich bel dem Landgericht
Disseldorf konzentriert habe. Die Kritik der Kl&gerin richtet sich damit nicht gegen
die zugrundeliegende gesetzliche Rechtsnorm des § 125 e Abs. 3 MarkenG, sondern

gegen die auf jener Bestimmung beruhende Verordnung.
Dartiber hinaus trifft es aber auch erkennbar nicht zu, dass die von dem Verord-

nungsgeber geschaffene Divergenz zwischen Gérichten, die fur Streitigkeiten aus
nationalen und solchen, die fiir Streitigkeiten aus Gemeinschaftsmarken zusténdig
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sind, mit Art.3 bzw. Art.103 GG nicht in Einklang stiinde: Der Gesetzgeber hat es aus
Griinden, die auf der ersten Markenrechtsrichtlinie 89/104/EG beruhen, die die Kla-
gerin selbst nicht beanstandet und die jedenfalls aus Verfassungsgriinden auch nicht
beanstandet werden kénnen, fiir sachgerecht gehalten, den Landesgesetzgebern die
Méglichkeit einzurdumen, Streitigkeiten aus Gemeinschaftsmarken an einem oder
mehreren Gerichten zu konzentrieren. Eine derartige Regelung und die auf ihr basie-
rende Umsetzung fihrt zwangsléufig zu einer Beschrénkung der ohne eine derartige
Konzentration bestehenden Gerichtssténde. Diese Folge ergibt sich notwendig aus
der Konzentration und ist von dem Gesetzgeber gewollt. Sie flhrt damit dazu, dass
Streitigkeiten, fiir die sonst mehrere Gerichte in NRW zustandig waren, nunmehr nur
noch bei dem Landgericht Diisseldorf gefiihrt werden kdnnen.

Es ist auch nicht ersichtlich, dass der Verordnungsgeber gehalten gewesen ware,

~ diese Konzentration parallel der Konzentration fur nationale Marken vorzunehmen.

Der Kl&gerin bleibt es unbenommen, an einem &rtlich zustandigen Markengericht fiir
nationale Marken zu klagen. Der Verordnungsgeber war demgegenuber nicht gehal-
ten, nur deswegen mehrere Markengerichte fiir Gemeinschaftsmarken zu schaffen,

weil sonst der Markeninhaber nicht an allen Gerichten fur Streitigkeiten aus nationa-

len Marken auch die Gemeinschaftsmarke geltend machen kann.

Die Klage ist auch in der Sache nicht begriindet. Die Klagerin kann schon deswegen |
nicht auf ihre Marken EXPLORER bzw. EXPLORA stttzen, weil es an der erforderli-
chen Benutzung dieser Marken fehlt. Unabh@nglg davon besteht — zum Teil aus den-

selben Griinden — jedenfalls eine Verwechslungsgefahr nicht.

Der von der Beklagten erhobene Einwand der Nichtbenutzung der Marke aus § 25

Abs.1 MarkenG greift durch.

Die nationale Marke Nr. 39538830 ,EXPLORER" ist am 17.11.1995 eingetragen wor-
den. Die Klage ist durch Zustellung der Klageschrift am 19.02.2001 erhoben worden.
Bereits vorher, namlich am 25.11.2000, war die flinfjahrige Benutzungsschonfrist des
§ 25 Abs.1 MarkenG letzter Halbsatz abgelaufen. Aus diesem Grunde kdnnte die
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Klagerin Anspriiche aus § 14 MarkenG nur geltend machen, wenn die Marke inner-

halb der letzten fiinf Jahre vor Klagezustellung, also nach dem 18.02.1996, benutzt

~ worden ware. Im Ergebnis dasselbe gilt fur die weitere Wortmarke JEXRLORA" der

Klagerin. Diese ist sogar bereits ein Jahr frither, ndmlich am 31.10.1994, eingetragen-

worden.

7

Soweit die Berufung anftihrt, das Landgericht habe Ubersehen, dass im Zeitpunkt der
Verletzungshandlung die Benutzungsschonffrist noch gar nicht abgelaufen gewesen
sei, weswegen es fur damals entstandene Auskunfts- und Schadensersatzanspriiche
auf die Benutzung der Marke nicht ankomme, geht das fehl: § 25 MarkenG schlief3t -
wenn seine Voraussetzungen gegeben sind - sémtliche in Betracht kommenden Ver-
letzungsanspriiche, also auch die Annexanspriiche aus; das gilt auch dann, wenn

diese frither einmal begrtindet gewesen sein sollten (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG,

§ 25 Rn.28). .

Die Klagerin hat ihr Zeichen EXPLORER" nicht selbst im Sinne des § 26 Abs.1 Mar-

kenG ernsthaft benutzt.

Ohne Erfolg beruft sich die Klagerin zunschst auf den als Anlage K 1 vorgelegten
Zeitungsartikel. Dieser vermag die erforderliche Benutzung der Marke nach dem
18.2.1996 schon deswegen nicht zu belegen, weil er bereits vom Dezember 1991
datiert. Zudem ist in dem Artikel (auf S.2 = BI.18) zwar ausgeftihrt, die ,Windows-
Anwendung Explorer von S” (= Klagerin) sei ,ein sehr einfach zu bedienen-
des ... Autorensystem®. Dies allein kénnte die Benutzung aber schon deswegen nicht
belegen, weil nicht ersichtlich ist, wie die Klsgerin das Zeichen verwendet haben soll.
Uberdies hat die Beklagte substantiiert vorgetragen, dass der Artikel auf einem lrrtum
des Verfassers beruhe. der zwei Softwareentwicklungen miteinander verwechselt

habe. Die Benutzungder Marke ist damit durch den Artikel nicht dargetan.

Das gilt auch fiir den Kl&gervortrag im Schriftsatz vom 23.03.2001. Danach soll unter
der Bezeichnung ,EXPLORER II*im Jahre 1991 ein' Dokumentenarchivierungssy-
stem auf den Markt gebracht worden sein. Im aktiven Vertrieb befédnden sich heute
nur noch die Windows-Anwendungen ,EXPLORER" und ,EXPLORER II". Mit diesen
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Programmen habe sie sowohl im Einzelvertrieb als auch im Vertrieb als Modul fir
eine Komplettlésung im Jahre 1999 einen Gesamtumsatz von ca. 5,1 Mio. DM erwirt-
schaftet. Der Vortrag belegt eine ernsthafte Benutzung des Zeichens im Sinne des §
26 Abs.1 MarkenG ebenfalls nicht. Die Programme sollen zumeist als Modul einer
aus mehreren Modulen bestehenden Komplettldsung (wie es bei moderner Software
die Regel ist) vertrieben worden sein. Dieser Vortrag belegt nicht, dass eine einzelne
Software in hinreichendem Mafe unter der Bezeichnung ,EXPLORER® im kennzei-
chenrechtlichen Sinne vertrieben worden ware. Insoweit sind strenge Ahforderungen
zu stellen, weil es der Kléagerin, wenn tatsadchlich ein Vertrieb erfolgen wiirde, ohne
weiteres leicht fiele, Werbematerial und insbesondere Produktausstattungen vorzule-
gen. Es kommt hinzu, dass es zu den Besonderheiten von Software gehdért, dass
diese regelmaRig - wie das weitverbreitete System ,Windows 2000“ von Microsoft -
aus einer Vielzahl unterschiedlicher Programme zusammengeflgt sind. Der Um-
stand, dass einzelne Bestandteile dieses umfangreichen Prdgramrhs jeweils einzelne
Namen haben, besagt nicht, dass diese Namen jeweils zur Bezeichnung des vertrie-

benen (Gesamt-) Produktes verwendet wirden.

Soweit die Kldgerin im Berufungsverfahren als Anlagen K 35 und K 36 (BI. 452 ff.)
SChriftverkehf vorlegt, in dem einzelne ihrer Programme als ,EXPLORER" bezeich-
net worden sind, rdumt auch dies den Nichtbenutzungseinwand nicht aus. Abgese-
hen von der zweifelhaften Frage, ob die Schriftstlicke ihrerseits die Benutzung tber-
haupt belegen kénnten, ware diese jedenfalls zu spét erfolgt. MaRgeblich ist nach
dem klaren Wortlaut und Sinn des § 25 MarkenG insofern der Zeitpunkt der Klageer-
hebung. Eine anschlieRende Benutzungsaufnahme gentigt auch dann nicht, wenn
sie noch vor Schluss der letzten mindlichen Tatsachenverhandlung erfolgt (vgl. In-
gerl/Rohnke a.a.0., § 25 Rn.13 a.E.). So verhélt es sich jedenfalls hier: Beide
Schriftstlicke stammen vom Herbst 2001 und damit aus der Zeit nach Klageerhe-

bung.

Soweit sich die Kldgerin auch auf die nationale Marke EXPLORA beruft, ist der Ein-
wand der Nichtbenutzung ebenfalls nicht entkraftet, weil die Kldgerin nicht vortragt,
dass sie diese Marke in weitergehendem Umfang als die Marke EXPLORER benutzt
hatte.
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Die Klagerin kann die aufgezeigten Llcken ihres Vertrags in diesen Punkten nicht mit
dem gegen sie gefiihrten ,web-mobbing“ entschuldigen, das er ausgeschlossen ha-
be, inre Abnehmer namentlich zu benennen. Der Senat vermisst nach dem oben Ge-
sagten die Angabe zu den Grélenordnungen eines Vertriebs der Software ,Explo-

rer“, nicht die Anschriften von Kunden.

Die Marke ,EXPLORER*ist auch nicht durch die \Vieewmmdi® Corporation fur die Klage-

rin rechtserhaltend benutzt worden.

Als rechtserhaltende Benutzung reicht es gemal § 26 Abs.2 MarkenG zwar aus,
wenn ein Dritter mit Zustimmung des Inhabers die Marke benutzt, die Voraussetzun-

gen dafir liegen aber nicht vor.

Es steht schon nicht fest, dass Mienglldas Zeichen ,EXPLORER® Uberhaupt zur
Kennzeichnung von Programmen benutzt. Es trifft allerdings zu, dass der Explorer,
sei es als Windows-Explorer, sei es als Internet-Explorer, einen — sogar wesentlichen
- Bestandteil von Softwarepaketen wie z. B. ,Windows 2000 ausmacht, das eihe
sehr weite Verbreitung gefunden hat. Das besagt aber nicht, dass Migaeelilk jeweils
_EXPLORER* als Zeichen benutzen wirde. Die Kennzeichnung ihrer Ware erfolgt (im
Beispiel) durch die Bezeichnung ,Windows 2000“. Die einzelnen in jenem Pro-
grammpaket enthaltenen Programme bediirfen einer Kennzeichnung deswegen
nicht. weil sie einzeln nicht vertrieben werden. Das hindert zwar Mgl nicht von
vornherein, gleichwohl einzelne Programmbestandteile mit besonderen Kennzeich-
nen zu versehen. Es steht aber nicht fest, dass dies tatséchlich geschehen ist. Die
elektronische Datenverarbeitung durch Computer hat eine Vielzahl von englischspra-
chigen Fachbegriffen mit sich gebracht, die jeweils einzelne Anwendungen bzw. Vor-
ginge des EDV-Systems beschreiben. Zu diesen Begriffen gehort — was der Senat,
dessen Mitglieder (potenziell) zu den Nutzern der EDV gehdren, selbst feststellen
kann — auch der weit verbreitete Begriff des ,EXPLORER". Es handelt sich dabei um
~ den Teil der Software, der vorhandene Daten verwaltet und den jederzeitigen Zugriff
sowie das Verschieben in unterschiedliche flr geeignet gehaltene Ordner und Ver-
zelchnlsse erméglicht. Unabhangig davon, dass _EXPLORER" die Funktion, die ein
Explorer in der EDV erflllt, nicht exakt beschreibt, handelt es sich um einen Begriff,
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der fUr Nutzer von Personal-Computern den vorstehenden beschreibenden Inhalt
hat. Es fehlt damit an einer klaren Darlegung, dass Mwessss® den Begriff ,EXPLO- -
RER* kennzeichnend verwendet. Dagegen spricht im tbrigen auch der Umstand,
dass die Produkte von Mwsen® mit Zeichen gekennzeichnet werden, die entweder
den Bestandteil Windows (,Windows Explorer”) oder den Bestandteil ,Internet” (,/n-
ternet Explorer®) enthalten. Es kommt schlieRlich hinzu, dass die Verwendung jener
jeweils aus zwei Begriffen zusammengesetzten Bezeichnungen eine Benutzung von
,Explorer* auch deswegen nicht darstellten wirde, wei.I - wie das Oberlandesgericht
Dusseldorf in seiner Entscheidung vom 19.9.2001 - 27 U 18/01 - bereits dargelegt
hat (UA S.4) - die nicht glatt beschreibenden Bestandteile ,Windows" und ,Internet”

die Zeichen neben ~Explorer” mit prégen wirden.

~ Aber auch wenn die Verwendung von ,EXPLORER" im markenrechtlichen Sinne als

Benutzungshandlung fiir ein Kennzeichen angesehen werden kénnte, kdme dies
nicht der Klagerin zugute. Erforderlich wére namlich der von den Parteien selbst
ausfuhrlich diskutierte Fremdbenutzungswille von Mg (vgl. Fezer § 26 Rn. 86;
vgl. Ingerl/Rohnke a.a.0. § 26 Rn. 69). Dieser besteht bzw. bestand indes nicht. Die
Vorschrift des § 26 Abs.2 MarkenG hat in erster Linie Falle der Lizenzierung zum
Gegenstand: Die Benutzungshandlungen des Lizenznehmers sollen als rechts-
erhaltende Benutzung auch dem Lizenzgeber und Markeninhaber zugute kommen.
Ein derartiger Lizenzvertrag besteht zwischen der Klégérin und Mg jcdoch er-
sichtlich nicht. Ein solcher kann insbesondere nicht aus dem Vergleich zum Ab-
schluss des oben erwadhnten Verfligungsverfahrens vor dem OLG Mlnchen herge-
leitet werden. Dort ist, wenn auch der Betrag von 90.000,00 DM gezahlt worden ist,
nicht die Marke lizenziert worden. Der Abschluss des Verfigungsverfahrens auf die
beschriebene Weise diente aus der Sicht von Vi ersichtlich dem Ziel, in einem
friihen Verfahrensstadium, namlich vor Einleitung eines Hauptsacheverfahrens, der
Klagerin die Méglichkeit zu nehmen, unter - aus Sicht von Mgijjiét unberechtigter -
Berufung auf ihr Zeichen das Unternehmen erneut in Verfahren zu verwickeln. Eine
Vereinbarung der Parteien dahingehend, dass Megug@®nunmehr das Zeichen ,EX-
PLORER" fiir die Kl&gerin benutze, ist in dieser Vereinbarung demgegentber nicht
zu sehen. Gegen einen Lizenzvertrag spricht im tbrigen mafRgeblich auch der Um-
stand, dass mit einer Einmalzahlung die mdglichen Rechte der Kl&gerin abgegolten
sein sollten und die Héhe der Zahlung mithin nicht vom Umfang der Benutzung ab-
hangig gemacht worden ist. Zudem ist ganz ausgeschlossen, dass das Unternehmen
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Microsoft fir ihr weltweit vertriebenes Produkt Windows 2000 das Risiko eingegan-
gen sein kénnte, dass ein potentieller Lizenzvertrag fur das Zeichen ,EXPLORER®
geklindigt werden konnte.

Entgegen der Auffassung des LG Dusseldorf im Verfahren 4 O 339/99 (Anlage K9 =
Bl.48,57) und des LG Frankfurt am Main im Verféhren 3/11 O 65/01 (Anlage K 32 =
Bl.436,441 ist nicht danach zu fragen, inwiefern Vgl ohne Fremdgeschéfts-
fiihrungswillen gehandelt haben sollte, sondern danach, ob sie einen Fremdbenut-
zungswillen hatte. Dies ist aus den vorstehenden Griinden zu verneinen.

Dass Miswui#® cine sog. ,Explorer‘-Maus auch mit dem Apple-Zeichen versieht,
dient ersichtlich der Information, dass die Maus eben auch auf Apple-Produkten |auft
(§ 23 Ziff.3 MarkenG), und besagt nicht, dass Mwggmgl® das Zeichen flr Apple benut-

ze, zumal jeder Nutzer die Verwendung auch richtig im vorbeschriebenen Sinne ver-

stehen wird.

Unabhangig davon, dass der Geltendmachung von Rechten aus den nationalen
Marken EXPLORER und EXPLORA der Klégerin aus den vorstehenden Grinden
bereits geman § 25 Abs.1 MarkenG die mangelnde Benutzung entgegensteht,
konnte die Klage aus § 14 Abs.2 Ziff.2 MarkenG deswegen ohnehin keinen Erfolg
haben, weil eine Verwechslungsgefahr nicht besteht. Hierzu wird zunichst gem. §
543 Abs.1 ZPO a.F.i.V. m. § 26 Ziff. 5 EGZPO auf die Griinde der landgerichtlichen

Entscheidung ab S.8 verwiesen und lediglich erganzend das Folgende ausgefuhrt.

Die Priifung der Frage, ob bei einander gegeniiberstehenden Marken die Gefahr ei-
ner Verwechslung besteht, ist auf der Grundlage des jeweiligen Gesamteindrucks der
in Frage stehenden Marken vorzunehmen. Ob danach eine Verwechslungsgefahr
begriindet ist, ist unter Beriicksichtigung der N&he der in Betracht zu ziehenden Wa-
ren und/oder Dienstleistungen, flr welche die zu vergleichenden Zeichen geschditzt
oder verwendet sind, sowie der Kennzeichnungskraft der Klagemarke und nach der
Annlichkeit der zu beurteilenden Zeichen zu entscheiden, wobei die genannten, die
Verwechslungsgefahr bestimmenden Faktoren in einer Wechselbeziehung dergestalt
mltelnander stehen, dass der Ahnllchkeltsgrad umso geringer sein kann, je gréler
die Kennzemhnungskraft und/oder die Warennzhe ist, wahrend umgekehrt ein héhe-
rer Ahnlichkeitsgrad erforderlich ist, wenn die Kennzeichnungskraft der Marke nur
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schwach und/oder der Warenabstand grofler ist (vgl. BGH GRUR 2000, 875/876 —
,Davidoff‘-; ders. WRP 1998, 755/757 —,nitrangin“-; EUGH GRUR 1998, 387 -
,Springende Raubkatze"-). Bei alledem ist nicht auf den Standpunkt eines ,fliichti-
gen“, dem angesprochenen Verkehr zugehoérigen Adressaten der Zeichen abzustel-
len, sondern auf denjenigen eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und
verstandigen Adressaten der betroffenen Art von Waren oder Dienstleistungen. Der
Grundsatz, dass Ausgangspunkt der auf der Grundlage der dargestellten Determi-
nanten zu beurteilenden Verwechslungsgefahr der durch die jeweiligen Marken ver-
mittelte Gesamteindruck ist, schliel3t es dabei allerdings nicht aus, dass einem ein-
zelnen Zeichenbestandteil unter Umstédnden eine besondere, den Gesamteindruck
des Zeichens pragende Kraft beizumessen ist und dass deshalb bei Ubereinstim-
mung der Zeichen in dem jeweils prégenden Bestandteil die Gefahr von Verwechs-
lungen zu bejahen sein kann (BGH WRP 1999, 189/191 —,Tour de culture”-; ders.
GRUR 1996, 200/201 —,Innovadiclophlont®-). Dabei diirfen jedoch die Gbrigen Zei-
chenbestandteile nicht véllig auler Acht gelassen bzw. ,abgespalten” und die Pri-
fuhg allein auf das prédgende Element reduziert werden; denn es besteht kein Erfah-
rungssatz, der die Annahme rechtfertigte, einzelne Bestandteile eines Zeichens wur-
den vom Verkehr nicht zur Kenntnis genommen (BGH GRUR 1996, 774/775 —falke-

run/LE RUN"-). Ausgehend von diesen Grundséatzen besteht die Gefahr von Ver-

wechslungen nicht.

Die Kennzeichnungskraft von Explorer flr die Klagerin ist gering: Wahrend der Be-

griff schon von Hause aus den oben dargestellten deutlich beschreibenden Inhalt

hat, kommt hinzu, dass die Verwendung des Begriffes durch Drittunternehmen auch
in ganz erheblichem MafRe verwassert worden ist. An erster Stelle ist hier trotz des
auch insoweit Uberwiegend beschreibenden Charakters der schon erwéhnfe »Win-
dows-Explorer” von Migusy® zu nennen. Wie aus der Anlage B 7 (= BI.180) zu erse-
hen ist, hat die Suche nach diesem Begriff allein bei T-Online 398 Treffer ergeben.
Es kommen die dbrigen, aus der Anlage B 10 (= Bl. 276 ff) ersichtlichen weltweiten
Treffer der Suchmaschine Google. Ausweislich der Kopfzeile hat die Suchmaschine
weltweit fast 7 Mio. Treffer fur ,EXPLORER" gefunden. Selbst wenn es sich auch
dabei weitgehend um beschreibende VerWéndungen handelt und in dem Sucher-
gebnis Mehrfachnennungen enthalten sind, belegt dies doch die starke Verwasse-

rung, die insoweit inzwischen eingetreten ist, ohne dass das ndherer Begriindung

bedtrfte. Aus den bereits im Zusammenhang mit der fehlenden Benutzung darge-
legten Griinden kommt der Kldgerin auch die Verwendung der Begriffe ,Windows-
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Explorer* und ,Internet-Explorer durch Vi iegmegel Nicht im Sinne einer Stérkung der

Kennzeichnungskraft ihrer Marken zu Gute.

Ausgehend von einer geringen Kennzeichnungskraft besteht eine Verwechslungs-
gefahr nicht. Auch bei unterstellter Warennéhe ist hierfiir der Abstand der betroffenen
Zeichen - sogar deutlich - zu weit:
Bei der Bezeichnung ,Explore2fs” besteht entgegen der Auffassung der Klagerin kei-
neswegs ein Anlass, diesen Begriff auf ,Explore” zu verkurzen. Gerade die ange-
sprochenen Verkehrskreise, ndmlich die Benutzer von PC-Programmen, sind es ge-
wohnt, auf kleine Unterscheidungen zu achten. Aus diesem Grunde fahrt der Um-
stand, dass der Bestandteil ,Explore* fur sich genommen aussprechbar ist, nicht da-
zu, dass der weitere Bestandteil des Zeichens namlich ,2fs* weggelassen wirde. Im
Gegenteil ist anzunehmen, dass die angesprochenen Verkehrskreise einfach von
_dem 2fs* zu sprechen. Das gleiche gilt entsprechend flr die weitere angegriffene
Bezeichnung ,HFVExplorer”. Der Verkehr wird sich bei beiden Bezeichnungen
selbstversténdlich an den Begriff ,Explorer® erinnern. Er mag auch, wenn er tatséch-
lich die Marke der Klagerin kennen sollte, sich damit zugleich an diese erinnert flh-
len. Er wird aber durch die erwahnten Zusétzé gerade wahrnehmen, dass €s sich
eben nicht um die Marke der Klagerin handelt, sondern dass ein unterscheidender
Zusatz hinzugeftigt worden ist. Angesichts des Umstandes der weiten Verbreitung
von ,Explorer® werden ihm die beiden Zusatze auch nicht Anlass zu der Annahme
geben, és handele sich um ein weiteres Zeichen des selben Anbieters, weswegen.
die Gefahr von mittelbaren Verwechslungen ebenfalls nicht besteht. Ebenso beste-
hen keine Anhaltspunkte fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren
Sinne, weil nichts daflr vofgetragen ist, dass der Verkehr annehmen konnte, die Kl&-

gerin habe die Benutzung ihrer Marken durch die Beklagte etwa lizenziert.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs.1 ZPO.
Die Entscheidung zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr.10, 711 ZPO.

Die Voraussetzungen fir eine Zulassung der Revision gem. § 543 ZPO liegen nicht

vor.
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-18 - .
Die Festsetzung der Beschwer der Klagerin entspricht dem Wert ihres Unterliegens
im Rechtsstreit.

Streitwert flir das Berufungsverfahren: 101.121,67 €.

Dr. Schwippert Pietsch von Hellfeld
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6 U 17/02 , Anlage zum Verkiindungsproto-

84 O 8/01 LG KdlIn koll vom 19.7.2002
~ Verklindet am 19.7.2002

Berghaus, J.S.‘in

3Is Lésrkunr?§ftt>ee:\tn1||ter
@‘ er Geschéftsstelle
OBERLANDESGERICHT KOLN

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

In dem Rechtsstreit

der S’GmbH Software Engineering, vertreten durch ihren Geschaftsflhrer

Klagerin und Berufungsklagerin,

Prozessbevollmachtigter: Rechtsanwater i,

gegen

die Verlag H‘ GmbH & Co KG, vertreten durch die Hemg\/erwaltungsgesell-

schaft mbH, diese veﬁgeten durch ihre Geschaftsfihrer '

Beklagte und Berufungsbeklagte,

Prozessbevoliméchtigte: Rechtsanwalt u

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts KéIn
auf die miindliche Verhandlung vom 5.7.2002

unter Mitwirkung seiner Mitglieder
Dr. Schwippert, Pietsch und von Hellfeld

fiir Recht erkannt

1.) Die Berufung der Kldgerin gegen das am 20.12.2001 verklindete Urteil
der 4. Kammer flr Handelssachen des Landgerichts Koin - 84 O 8/01 - wird

zuriickgewiesen.

2.) Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Klégerin zu tragen.
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3.) Das Urteil ist vorldufig vollstreckbar.

Die Klagerin kann jedoch die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder
Hinterlegung in Hohe von 120 % der zu vollstreckenden Summe abwenden,
wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in derselben Hohe
leistet. -

Die Parteien kdnnen die Sicherheiten durch eine schriftliche, unwiderrufliche,
unbedingte und unbefristete Blirgschaft eines im Inland zum Geschéftsbetrieb
befugten Kreditinstitutes leisten.

4.)  Die Revision wird nicht zugelassen.

5.)  Die Beschwer der Klagerin wird auf tiber 20.000 € festgesetzt.

Tatbestand

Die Klagerin entwickelt und vermarktet Software. Die Beklagte ist ein Verlag, der u. a.
die Computer-Zeitschrift C" herausgibt. Streitgegenstand der markenrechtlichen
Auseinandersetzung ist die Verwendung der Angaben ,Explorer2fs” und ,HFVExplo-
rer* durch die Beklagte in einer Ausgabe der Zeitschrift bzw. auf einer jener Ausgabe
beigefiigten CD-ROM. |

Die Kl&gerin ist Inhaberin der mit Prioritat zum 22.09.1995 eingetragenen deutschen
Marke ,EXPLORER* sowie der weiteren mit Prioritdt zum 08.04.1994 eingetragenen
deutschen Marke ,EXPLORA*. Dariiber hinaus ist sie auch Inhaberin je einer Ge-
meinschaftsmarke ,EXPLORER" und ,EXPLORA*. Wegen der Einzelheiten wird auf
die als Anlage K 2 vorgelegten Eintragungsunterlagen Bezug genommen (BI.19 ff.)
Ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Klagerin eine dieser Marken benutzt,

ist Teil der streitigen Auseinandersetzung.

Der auch von anderen Softwareherstellern verwendete Begriff ,EXPLORER" wird von
der bekannten Microsoft Corporation im Rahmen ihrer ,Windows*-Software u.a. fUr
Programme zur Verwaltung von Dateien genutzt und ist bei Nutzern von Microsoft-
Programmen aus diesem Grunde allgemein bekannt.

Im Jahre 1996 beantragte die Klégerin — gestitzt auf inre Marke EXPLORER — ge-
gen die deutsche Tochtergesellschaft der MiastAlpCorporation den Erlass einer
einstweiligen Verfligung. Nachdem das Landgericht Minchen | durch Urteil Vom
19.06.1996 im Verfahren 7 HKO 11205/96 (Anlage B 2 = BIl. 142 ff.) den Antrag mit
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der Begrtindung zuriickgewiesen hatte, der Begriff ,EXPLORER" sei beschreibend,
weil er auf die Bestimmung des so bezeichneten Programms hinweise, Datenbe-
stinde zu durchsuchen oder zu durchforschen, haben die Parteien im Berufungs-

verfahren 6 U 4761/96 vor dem Oberlandesgericht Minchen einen Vergleich ge-

" schlossen, in dem die Klzgerin des vorliegenden Verfahrens der amerikanischen Mae

g Corporation sowie ihren Tochterunternehmen die unbeschréinkte, weltweite
und unbefristete Nutzung der Marke EXPLORER ,gestattet“ und sich die Antrags-
gegnerin jenes Verfahrens - und zwar ausdriicklich ohne Anerkennung einer Rechts-
pflicht - verpflichtet hat, an die Ki&gerin den Betrag von 90.000 DM zu zahlen. Wegen
des Wortlauts jener Vereinbarung wird auf das aus Bl.164 der Beiakte 7 HKO
11205/96 LG Mtinchen | = 6 U 4761/96 OLG Miinchen ersichtliche Sitzungsprotokoll

Bezug genommen.

Ausléser des vorliegenden Verfahrens ist die Ausgabe Nr.14 der Zeitschrift ,cf* vom
3. Juli 2000. Dieser Ausgabe war eine CD-ROM beigefiigt, auf die unterschiedliche
Computerprogramme aufgespielt waren. Die Auswahl und Zusammenstellung dieser
Programme hatte die Beklagte vorgenommen. In dem Heft waren im Rahmen einer
Beschreibun'g einzelner Programme — offenbar zurhindest auch derjenigen, die sich
auf der CD-ROM befanden - sowohl ein Programm ,HFV EXPLORER® als auch ein
Prograrhm JExplore2fs* erwahnt. Wegen des Wortlautes des Textes im einzelnen
wird auf die als Bl. 31 bei den Akten befindliche Ablichtung von Seite 167 des Heftes
verwiesen, wo die Programme in der rechten Spalte angesprochen sind. Auf der CD-
ROM finden sich ausweislich des als Anlage K 4 (= BI.29 f) vorgelegten Ausdrucks
des Computerbildes unter der Uberschrift , Treiber* die Programme ,Explore2fs 1.00

pre 3“und ,HFVExp. 1.3.1.°

" Die Klagerin macht markenrechtliche Anspriiche geltend und beruft sich dazu sowohl

auf ihre vorbezeichneten nationalen als auch auf inre Gemeinschaftsmarken. Nach-
dem das Landgericht den Rechtsstreit mit Blick auf seine Unzustandigkeit fir Rechte
aus Gemeinschaftsmarken an das Landgericht Diisseldorf verwiesen hatte, hat der
Senat durch Beschluss vom 03.07.2001 - 6 W 63/01 - jene Entscheidung aufgeho-
ben, weil der Antrag der Kldgerin nicht auf eine vollstandige Verweisung des Rechts-
streits gerichtet gewesen war und eine Teilverweisung aus Rechtsgrinden nicht in
Betracht kam. Wegen der Einzelheiten wird auf den aus Bl. 344 ff ersichtlichen

Wortlaut der Senatsentscheidung verwiesen.
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Die Klagerin hat behauptet, ihre Marke ,EXPLORER® bereits seit Ende der 80-iger
Jahre zu verwenden, und sich hierzu auf einen Artikel aus der Fachzeitschrift CHk‘
vom Dezember 1991 berufen, in dem auf der zweiten Seite eine ,Windows-Anwen-
dung Explorer von Sta“ erwdhnt ist. Weiter hat sie} vorgetragen, ab dem Jahre
1991 sei unter der Bezeichnung ,EXPLORER II" ein Dokumenten-Archivierungssys-
tem auf den Markt gebracht worden. Dies werde beispielsweise als Modul flr die un-
ter dem Namen ,GURgGRR" von ihr angebotene Erfassungssoftware fur Geschwin-
digkeits- und RotlichtverstoRe im StralRenverkehr vertrieben. Sie habe mit den Pro-
grammen ,EXPLORER® und ,EXPLORER [I“ im Jahre 1999 einen Gesamtumsatz
von 5,1 Mio. DM erwirtschaftet. Im Ubrigen komme ihr — so hat die Klagerin vorgetra-
gen — die umfangreiche Benutzung des Begriffs ,EXPLORER" durch Milllewqgl zu-
gute. Denn',diese Nutzung stelle mit Blick auf den erwdhnten Vergleich eine Benut-
zung der Marke durch einen Dritten mit Zustimmung des Inhabers im Sinne des § 26
Abs.2 MarkenG dar. |

Es bestehe auch Verwechslungsgefahr. Der Begriff ,EXPLORER* sei nicht rein be-
schreibend, im Ubrigen sei die Kennzeichnungskraft des Zeichens durch die intensive
Benutzung erhoht. Angesichts der Branchenidentitdt und der Ahnlichkeit der Zeichen

bestehe die Gefahr, dass der Verkehr die Marken verwechsele.

Die Kl&gerin, die zunéchst im einstweiligen Verfligungsverfahren 84 O 67/00 LG Kdln
eine durch Urteil vom 28.09.2000 bestétigte einstweilige Verfligung gegen die Be-
klagte erwirkt hat die noch heute in Kraft ist und deretwegen auf die Anlage K 8 =
Bl.42 ff verwiesen wird, hat b e a n tra gt (Neubezifferung durch den Senat),

l. die Beklagte zu ‘verurteilen,

1. es bei Meidung eines fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung félligen Ordnungs-
geldes bis zu DM 500.000,00, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu
vollziehen an ihrem Geschaftsfiihrer, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monate, zu
vollziehen an ihrem Geschéftsfiihrer, zu unterlassen, die Kennzeichnung

, Explore2fs*
und/oder e
.HFVExplorer*

im geschéftlichen Verkehr fiir eine Software auf einer CD-ROM als Beilage zur
Zeitschrift zu benutzen;
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2. ihr Gber den Umfang der Verwendung der Kennzeichnung
.Explore2fs®
und/oder
,HFVExplorer*

im geschaftlichen Verkehr fir eine Software auf einer CD-ROM als Beilage zur
Zeitschrift Rechnung zu legen und zwar insbesondere unter Vorlage eines
Verzeichnisses, aus dem sich die Stiickzahl der vertriebenen CD-ROMS er-

gibt;
3. inr Namen und Anschrift des oder der Vorlieferanten' der von ihr vertriebenen

Software zu benennen, soweit diese bereits mit

,Explore2fs"

und/oder
,HFVExplorer*

gekennzeichnet waren;

. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr allen Schaden zu erstatten,
der ihr aus den vorstehenden unter Ziffer |. bezeichneten Handlungen der Be-
klagten entstanden ist und kinftig entstehen wird;

(1. die Beklagte zu verurteilen, fir sie an die RAe ven Gronggmew® DM 2.193,80
zuziglich 7,5% Zinsen p.a. ab Zustellung dieser Klage zur Abgeltung der Ko-
stenrechnung fiir die Aomahnung vom 3. Juli 2000 zu zahlen.

Die Beklagte hatbeantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie hat die rechtserhaltende Benutzung der streitgegenstandlichen Marken der Kl&-
gerin in Abrede gestellt. Soweit sich die Klagerin mit der Anlage K 1 auf den erwahn-
ten Zeitungsbericht stiitze, sei dieser inhaltlich unrichtig und beruhe auf einem Irrtum
des Redakteurs. Auch die Homepage der Kl&gerin belege entgegen deren Auffas-
sung die Benutzung des Zeichens nicht. Die Benutzung von ,EXPLORER* durch Mi-

crosoft komme der Kldgerin nicht zugute, weil das Unternehmen die Marke nicht fiir

diese benutze.

Im tbrigen handele die Klagerin ohnehin missbrauchlich: So habe sie zum einen die
Marken tberhaupt nur eintragen lassen, um gegen die schon damals bekannte Ver-
wendung von Explorer durch Miessse# vorgehen zu kdnnen. Zum anderen sei es ihr
im Abmahnverfahren nicht um eine Unterlassung, sondern ausschlieRlich um die

Zahlung von Lizenzgebiihren gegangen.
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~

Dariiber hinaus seien aber auch die Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr
nicht gegeben: ‘

In kennzeichnender Form wirden die angegriffenen Angaben zunédchst allenfalls auf
der CD-ROM und nicht auch in der schriftlichen Inhaltsbeschreibung in der Zeitschrift
selbst verwendet, wo sie ausschlieftlich beschreibender Natur seien. Auf der CD-
ROM wirden indes die Zeichen nicht in der angegriffenen, sondern in der obigen
Form, also als: ,Explore2fs 1.00 pre 3“ und ,HFVExp. 1.3.1“ verwendet.

Das Zeichen ,EXPLORER" sei von nur geringer Kennzeichnungskraft. Es handele
sich um ein Wort aus der englischen Sprache, das in der Ubersetzung ,Forscher,
Entdecker” laute. Unabhangig von dieser wértlichen Ubersetzung seien die Verwen-
der auch im deutschsprachigen Raum gewdhnt, die Begriffe englischsprachig zu be-
nutzen. Der Begriff ,EXPLORER" werde typischerweise als ,Werkzeug zur Erkun-
dung/Untersuchung von Daten” verwendet; Er sei in der Informationstechnik spate-

stens seit dem Jahre 1987 in stdndigem Gebrauch. Sofern der Begriff Uberhaupt

Kennzeichnungskraft aufweise, sei er aus diesen Griinden in jedem Falle freihal-
tungsbedurftig. Im Ubrigen sei eine etwaige Kennzeichnungskraft auch durch das
wettbewerbliche Umfeld geschwécht. So kénnten, wie aus der Anlage B 7 = BI.180

- ersichtlich sei, schon allein bei der Software von T-Online derzeit 398 sog. Sharewa-

reprogramme heruntergeladen werden, die den Namensbestandteil ,Explorer” ent-
hielten. Uberdies fehle es auch an einer Zeichendhnlichkeit. Durch die Zusatze ,HFV*
bis ,2fs" seien die Zeichen so sehr unterschieden, dass Verwechslungen ausge-

schlossen seien.

DasLandgerich t hatdie Klage abgewiesen.

Diese sei unzuldssig, soweit die Kldgerin ihre Anspriiche auf die fir sie eingetragene
Gemeinschaftsmarken stttze, weil hierfir nicht das angerufene, sondern ausschlie3-
lich das Landgericht Disseldorf zusténdig sei.

Die auf die Verletzung der deutschen Marken ,EXPLORER* gestitzte Klage sei dem-

' gegeniiber unbegriindet, weil eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe.

Die zweifelhafte Frage, ob die Kl&gerin ihre Marke hinreichend benutzt habe, kénne
offen bleiben, wei|~ eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe. Die Marke ,EXPLORER"
habe nur einé schwache Kennzeichnungskraft. Diese sei von Hause aus wegen ihres
beschreibendén Charakters gering. Die Benutzung der Bezeichnung Explorer durch
Miessa@® komme der Kldgerin nicht zugute, weil nicht von einem hierfiir erforderli-
chen Fremdbenutzungswillen durch Mg ausgegangen werden kdnne. Vor die-
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sem Hintergrund schwache die Benutzung durch Miessessit die Kennzeichnungskraft
der klagerischen Marke, weil so zwei Bezeichnungen ,Explorer* auf dem Markt ne-
beneinander verwendet wiirden. Ausgehend hiervon schafften die Zusatze ,HFV*

bzw. ,2fs* einen hinreichenden Abstand.
lhre gegen dieses Urteil gerichtete Berufun g begriindet die Klagerin wie folgt:

Mit Blick auf die gespaltene Zustandigkeit far Gemeinschaftsmarken einerseits und
nationale Marken andererseits, die sich durch die Verordnungen des Landes NRW

zu § 125 e Abs.3 MarkenG und § 140 Abs.2 MarkenG ergebe, sei sie unter Verstold
gegen Art.3 und Art.103 GG verfassungswidrig beeintréchtigt, weil es ihr verwehrt
sei, an einem fiir nationale Marken zustandigen Gericht auch ihre Rechte aus den
Gemeinschaftsmarken geltend zu machen. Aus diesem Grunde sei das Verfahren
auszusetzen und die vorstehende Frage geméaR Art.100 Abs.1 GG dem Bundesver-
fassungsgericht vorzulegen. _

In der Sache meint die Klagerin, die Auffassung des Landgerichts, wonach es an ei-
nem Fremdbenutzungswillen durch Meswglié, also dem Willen jenes Unternehmens,
das Zeichen ,Explorer firr sie, die Klagerin, zu benutzen, fehle, sei reine Spekulation.
Tatsachlich habe Mol z.B. die Verpackung der ,,Explbrer“-Maus, die nicht nur far
Windows, sondérn auch fir Apple-Computer verwendbar sei, mit dem Apple-Logo
gekennzeichnet, ohne darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um ein Kennzeichen

eines Dritten handele. Im brigen seien inzwischen das Landgericht Minchen | im

. Verfahren 4 HKO 21651/00 und - wie aus BI. 48 ff, 57 ersichtlich sei - das Landge-

richt Diisseldorf im Verfahren 4 O 339/99 davon ausgegangen, dass Microsoft die
Marke zu ihren Gunsten nutze. Diese Auffassung liege auch der als Anlage K32 =
Bl.436 ff vorgelegten Entscheidung des Landgerichts Frankfurt 3/11 O 65/01 zugrun-
de. |

AuRerdem habe das Landgericht unbericksichtigt gelassen, dass sich die streitge-
genstandlichen Marken zur Zeit der Verletzungshandlungen noch in der Benutzungs-
schonfrist befunden hatten, so dass es fur die Auskunfts- und Schadenersatzanspri-

che auf die Benutzung der Marke tberhaupt nicht ankomme.
Der Umstand, dass sie zur rechtserhaltenden Benutzung bislang nicht mehr vorge-

tragen habe, beruhe darauf, dass in der Vergangenheit ein intensives ,Webmobbing“

gegen sie und ihren erstinstanzlichen Prozessbevollmachtigten betrieben worden sei.
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Nunmehr werde fiir die Benutzung als Anlagen K 35 und K 36 (BI.452 ff.) ein Serien-

brief sowie eine Reihe von Rechnungen Uberreicht.
Entgegen der Auffassung des Landgerichts bestehe auch Verwechslungsgefahr.

Die Klagerinbeantragt,
unter Abdanderung des angefochtenen Urteils

1.) - die Beklagte nach ihren erstinstanzlichen Klageantrégen zu | und |l zu
verurteilen, und zwar hinsichtlich des Antrages zu | 1. unter Androhung eines
vom Gericht fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungs-
geldes bis zur Héhe von 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft oder Ord-
nungshaft bis zur Dauer von sechs Monaten;

2.) - die Beklagte weiter zu verurteilen, fir sie an die Rechtsanwélte vem
Giumsnigl® und Partner 1.121,67 € nebst 5 % Zinsen Uber dem Basiszins-
satz der Deutschen Bundesbank seit dem 19.2.2002 zu zahlen.

Die Beklagtebeantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.

Sie verteidigt das angefobhtene Urteil. _ ‘

Zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung beruft sie sich ergdnzend auf das als
Anlage OLG 1 (= Bl.489 ff) vorgelegte Urteil des OLG Disseldorf -27 U 18/01 -, in
dem ausgefiihrt worden ist, dass eine Starkung der Kennzeichnungskraft von Explo-
rer durch Microsoft bereits deswegen nicht in Betracht komme, weil Microsoft den
Begriff Explorer nicht in Alleinstellung, sondern etwa als Windows-Explorer oder als
Internet-Explorer verwende.

Im brigen erfiillten die nunmehr vorgelegten Anlagen auch nicht die Anforderungen,

die an eine rechtserhaltende Benutzung zu stellen seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf die gewechselten
Schrifts&tze sowie die Akten der Verfahren 84 O 67/00 LG Kéln und 7 HKO 11205/96
LG Minchen | Bezug genommen, die samtlich Gegenstand der mindlichen Verhand-

lung waren.
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Entscheidungsgrinde
Die Berufung ist zuldssig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. Das Landgericht hat
die Klage zu Recht abgewiesen und es besteht auch kein Anlass, das Verfahren

auszusetzen und ein Verfahren nach Art. 100 Abs.1 GG einzuleiten.

A

Die Voraussetzungen fiir eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht geman Art.

100 Abs.1 GG bestehen nicht.

'Die Aussetzung des Verfahrens kommt nach dieser Vorschrift allerdings auch dann

in Betracht, wenn eine Verletzung des Grundgesetzes nicht durch Bu‘ndes-, sondern
durch Landesrecht in Rede steht (Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG). Eine Vorlage an das .
Bundesverfassungsgericht scheidet aber bereits deswegen aus, weil es sich bei der
beanstandeten Norm nicht um ein Gesetz im Sinne von Art. 100 handelt. Gemal Art.
100 GG durfen Normen nur dann nicht von dem erkennenden Gericht fiir verfas-
sungswidrig erklart werden, sonderh ist das Verfahren auf die beschriebene Weise
auszusetzen, wenn es sich bei diesen Normen um ein formliches Gesetz handelt.
Bestehen verfassungsrechtliche Zweifel demgegentber an einer untergesetzlichen
Rechtsnorm, so ist das erkennende Gericht befugt, selbst deren Verfassungswidrig-
keit festzustellen (vgl. ndher flr alle v.Mangoldt-Klein-Starck, Das Bonner Grundge-
setz, 4. Auflage, Art.100 RZ 23:f m.w.N.). Um eine solche Fallgestaltung handelt es
sich hier: Die Klgerin beanstandet, dass der Landesverordnungsgeber durch die
Rechtsverordnung des Landes NRW vom 10.10.1996 (GVBI 428) in der Form von §
125 e Abs.3 MarkenG Gebrauch gemacht habe, dass er die Zustandigkeit flr Strei-
tigkeiten aus Gemeinschéftsmarken nicht bei séamtlichen fir Streitigkeiten aus natio-
nalen Marken zusténdigen Gerichten, sondern ausschliellich bel dem Landgericht
Disseldorf konzentriert habe. Die Kritik der Kl&gerin richtet sich damit nicht gegen
die zugrundeliegende gesetzliche Rechtsnorm des § 125 e Abs. 3 MarkenG, sondern

gegen die auf jener Bestimmung beruhende Verordnung.
Dartiber hinaus trifft es aber auch erkennbar nicht zu, dass die von dem Verord-

nungsgeber geschaffene Divergenz zwischen Gérichten, die fur Streitigkeiten aus
nationalen und solchen, die fiir Streitigkeiten aus Gemeinschaftsmarken zusténdig
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Y

sind, mit Art.3 bzw. Art.103 GG nicht in Einklang stiinde: Der Gesetzgeber hat es aus
Griinden, die auf der ersten Markenrechtsrichtlinie 89/104/EG beruhen, die die Kla-
gerin selbst nicht beanstandet und die jedenfalls aus Verfassungsgriinden auch nicht
beanstandet werden kénnen, fiir sachgerecht gehalten, den Landesgesetzgebern die
Méglichkeit einzurdumen, Streitigkeiten aus Gemeinschaftsmarken an einem oder
mehreren Gerichten zu konzentrieren. Eine derartige Regelung und die auf ihr basie-
rende Umsetzung fihrt zwangsléufig zu einer Beschrénkung der ohne eine derartige
Konzentration bestehenden Gerichtssténde. Diese Folge ergibt sich notwendig aus
der Konzentration und ist von dem Gesetzgeber gewollt. Sie flhrt damit dazu, dass
Streitigkeiten, fiir die sonst mehrere Gerichte in NRW zustandig waren, nunmehr nur
noch bei dem Landgericht Diisseldorf gefiihrt werden kdnnen.

Es ist auch nicht ersichtlich, dass der Verordnungsgeber gehalten gewesen ware,

~ diese Konzentration parallel der Konzentration fur nationale Marken vorzunehmen.

Der Kl&gerin bleibt es unbenommen, an einem &rtlich zustandigen Markengericht fiir
nationale Marken zu klagen. Der Verordnungsgeber war demgegenuber nicht gehal-
ten, nur deswegen mehrere Markengerichte fiir Gemeinschaftsmarken zu schaffen,

weil sonst der Markeninhaber nicht an allen Gerichten fur Streitigkeiten aus nationa-

len Marken auch die Gemeinschaftsmarke geltend machen kann.

Die Klage ist auch in der Sache nicht begriindet. Die Klagerin kann schon deswegen |
nicht auf ihre Marken EXPLORER bzw. EXPLORA stttzen, weil es an der erforderli-
chen Benutzung dieser Marken fehlt. Unabh@nglg davon besteht — zum Teil aus den-

selben Griinden — jedenfalls eine Verwechslungsgefahr nicht.

Der von der Beklagten erhobene Einwand der Nichtbenutzung der Marke aus § 25

Abs.1 MarkenG greift durch.

Die nationale Marke Nr. 39538830 ,EXPLORER" ist am 17.11.1995 eingetragen wor-
den. Die Klage ist durch Zustellung der Klageschrift am 19.02.2001 erhoben worden.
Bereits vorher, namlich am 25.11.2000, war die flinfjahrige Benutzungsschonfrist des
§ 25 Abs.1 MarkenG letzter Halbsatz abgelaufen. Aus diesem Grunde kdnnte die
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Klagerin Anspriiche aus § 14 MarkenG nur geltend machen, wenn die Marke inner-

halb der letzten fiinf Jahre vor Klagezustellung, also nach dem 18.02.1996, benutzt

~ worden ware. Im Ergebnis dasselbe gilt fur die weitere Wortmarke JEXRLORA" der

Klagerin. Diese ist sogar bereits ein Jahr frither, ndmlich am 31.10.1994, eingetragen-

worden.

7

Soweit die Berufung anftihrt, das Landgericht habe Ubersehen, dass im Zeitpunkt der
Verletzungshandlung die Benutzungsschonffrist noch gar nicht abgelaufen gewesen
sei, weswegen es fur damals entstandene Auskunfts- und Schadensersatzanspriiche
auf die Benutzung der Marke nicht ankomme, geht das fehl: § 25 MarkenG schlief3t -
wenn seine Voraussetzungen gegeben sind - sémtliche in Betracht kommenden Ver-
letzungsanspriiche, also auch die Annexanspriiche aus; das gilt auch dann, wenn

diese frither einmal begrtindet gewesen sein sollten (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG,

§ 25 Rn.28). .

Die Klagerin hat ihr Zeichen EXPLORER" nicht selbst im Sinne des § 26 Abs.1 Mar-

kenG ernsthaft benutzt.

Ohne Erfolg beruft sich die Klagerin zunschst auf den als Anlage K 1 vorgelegten
Zeitungsartikel. Dieser vermag die erforderliche Benutzung der Marke nach dem
18.2.1996 schon deswegen nicht zu belegen, weil er bereits vom Dezember 1991
datiert. Zudem ist in dem Artikel (auf S.2 = BI.18) zwar ausgeftihrt, die ,Windows-
Anwendung Explorer von S” (= Klagerin) sei ,ein sehr einfach zu bedienen-
des ... Autorensystem®. Dies allein kénnte die Benutzung aber schon deswegen nicht
belegen, weil nicht ersichtlich ist, wie die Klsgerin das Zeichen verwendet haben soll.
Uberdies hat die Beklagte substantiiert vorgetragen, dass der Artikel auf einem lrrtum
des Verfassers beruhe. der zwei Softwareentwicklungen miteinander verwechselt

habe. Die Benutzungder Marke ist damit durch den Artikel nicht dargetan.

Das gilt auch fiir den Kl&gervortrag im Schriftsatz vom 23.03.2001. Danach soll unter
der Bezeichnung ,EXPLORER II*im Jahre 1991 ein' Dokumentenarchivierungssy-
stem auf den Markt gebracht worden sein. Im aktiven Vertrieb befédnden sich heute
nur noch die Windows-Anwendungen ,EXPLORER" und ,EXPLORER II". Mit diesen
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Programmen habe sie sowohl im Einzelvertrieb als auch im Vertrieb als Modul fir
eine Komplettlésung im Jahre 1999 einen Gesamtumsatz von ca. 5,1 Mio. DM erwirt-
schaftet. Der Vortrag belegt eine ernsthafte Benutzung des Zeichens im Sinne des §
26 Abs.1 MarkenG ebenfalls nicht. Die Programme sollen zumeist als Modul einer
aus mehreren Modulen bestehenden Komplettldsung (wie es bei moderner Software
die Regel ist) vertrieben worden sein. Dieser Vortrag belegt nicht, dass eine einzelne
Software in hinreichendem Mafe unter der Bezeichnung ,EXPLORER® im kennzei-
chenrechtlichen Sinne vertrieben worden ware. Insoweit sind strenge Ahforderungen
zu stellen, weil es der Kléagerin, wenn tatsadchlich ein Vertrieb erfolgen wiirde, ohne
weiteres leicht fiele, Werbematerial und insbesondere Produktausstattungen vorzule-
gen. Es kommt hinzu, dass es zu den Besonderheiten von Software gehdért, dass
diese regelmaRig - wie das weitverbreitete System ,Windows 2000“ von Microsoft -
aus einer Vielzahl unterschiedlicher Programme zusammengeflgt sind. Der Um-
stand, dass einzelne Bestandteile dieses umfangreichen Prdgramrhs jeweils einzelne
Namen haben, besagt nicht, dass diese Namen jeweils zur Bezeichnung des vertrie-

benen (Gesamt-) Produktes verwendet wirden.

Soweit die Kldgerin im Berufungsverfahren als Anlagen K 35 und K 36 (BI. 452 ff.)
SChriftverkehf vorlegt, in dem einzelne ihrer Programme als ,EXPLORER" bezeich-
net worden sind, rdumt auch dies den Nichtbenutzungseinwand nicht aus. Abgese-
hen von der zweifelhaften Frage, ob die Schriftstlicke ihrerseits die Benutzung tber-
haupt belegen kénnten, ware diese jedenfalls zu spét erfolgt. MaRgeblich ist nach
dem klaren Wortlaut und Sinn des § 25 MarkenG insofern der Zeitpunkt der Klageer-
hebung. Eine anschlieRende Benutzungsaufnahme gentigt auch dann nicht, wenn
sie noch vor Schluss der letzten mindlichen Tatsachenverhandlung erfolgt (vgl. In-
gerl/Rohnke a.a.0., § 25 Rn.13 a.E.). So verhélt es sich jedenfalls hier: Beide
Schriftstlicke stammen vom Herbst 2001 und damit aus der Zeit nach Klageerhe-

bung.

Soweit sich die Kldgerin auch auf die nationale Marke EXPLORA beruft, ist der Ein-
wand der Nichtbenutzung ebenfalls nicht entkraftet, weil die Kldgerin nicht vortragt,
dass sie diese Marke in weitergehendem Umfang als die Marke EXPLORER benutzt
hatte.
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Die Klagerin kann die aufgezeigten Llcken ihres Vertrags in diesen Punkten nicht mit
dem gegen sie gefiihrten ,web-mobbing“ entschuldigen, das er ausgeschlossen ha-
be, inre Abnehmer namentlich zu benennen. Der Senat vermisst nach dem oben Ge-
sagten die Angabe zu den Grélenordnungen eines Vertriebs der Software ,Explo-

rer“, nicht die Anschriften von Kunden.

Die Marke ,EXPLORER*ist auch nicht durch die \Vieewmmdi® Corporation fur die Klage-

rin rechtserhaltend benutzt worden.

Als rechtserhaltende Benutzung reicht es gemal § 26 Abs.2 MarkenG zwar aus,
wenn ein Dritter mit Zustimmung des Inhabers die Marke benutzt, die Voraussetzun-

gen dafir liegen aber nicht vor.

Es steht schon nicht fest, dass Mienglldas Zeichen ,EXPLORER® Uberhaupt zur
Kennzeichnung von Programmen benutzt. Es trifft allerdings zu, dass der Explorer,
sei es als Windows-Explorer, sei es als Internet-Explorer, einen — sogar wesentlichen
- Bestandteil von Softwarepaketen wie z. B. ,Windows 2000 ausmacht, das eihe
sehr weite Verbreitung gefunden hat. Das besagt aber nicht, dass Migaeelilk jeweils
_EXPLORER* als Zeichen benutzen wirde. Die Kennzeichnung ihrer Ware erfolgt (im
Beispiel) durch die Bezeichnung ,Windows 2000“. Die einzelnen in jenem Pro-
grammpaket enthaltenen Programme bediirfen einer Kennzeichnung deswegen
nicht. weil sie einzeln nicht vertrieben werden. Das hindert zwar Mgl nicht von
vornherein, gleichwohl einzelne Programmbestandteile mit besonderen Kennzeich-
nen zu versehen. Es steht aber nicht fest, dass dies tatséchlich geschehen ist. Die
elektronische Datenverarbeitung durch Computer hat eine Vielzahl von englischspra-
chigen Fachbegriffen mit sich gebracht, die jeweils einzelne Anwendungen bzw. Vor-
ginge des EDV-Systems beschreiben. Zu diesen Begriffen gehort — was der Senat,
dessen Mitglieder (potenziell) zu den Nutzern der EDV gehdren, selbst feststellen
kann — auch der weit verbreitete Begriff des ,EXPLORER". Es handelt sich dabei um
~ den Teil der Software, der vorhandene Daten verwaltet und den jederzeitigen Zugriff
sowie das Verschieben in unterschiedliche flr geeignet gehaltene Ordner und Ver-
zelchnlsse erméglicht. Unabhangig davon, dass _EXPLORER" die Funktion, die ein
Explorer in der EDV erflllt, nicht exakt beschreibt, handelt es sich um einen Begriff,
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der fUr Nutzer von Personal-Computern den vorstehenden beschreibenden Inhalt
hat. Es fehlt damit an einer klaren Darlegung, dass Mwessss® den Begriff ,EXPLO- -
RER* kennzeichnend verwendet. Dagegen spricht im tbrigen auch der Umstand,
dass die Produkte von Mwsen® mit Zeichen gekennzeichnet werden, die entweder
den Bestandteil Windows (,Windows Explorer”) oder den Bestandteil ,Internet” (,/n-
ternet Explorer®) enthalten. Es kommt schlieRlich hinzu, dass die Verwendung jener
jeweils aus zwei Begriffen zusammengesetzten Bezeichnungen eine Benutzung von
,Explorer* auch deswegen nicht darstellten wirde, wei.I - wie das Oberlandesgericht
Dusseldorf in seiner Entscheidung vom 19.9.2001 - 27 U 18/01 - bereits dargelegt
hat (UA S.4) - die nicht glatt beschreibenden Bestandteile ,Windows" und ,Internet”

die Zeichen neben ~Explorer” mit prégen wirden.

~ Aber auch wenn die Verwendung von ,EXPLORER" im markenrechtlichen Sinne als

Benutzungshandlung fiir ein Kennzeichen angesehen werden kénnte, kdme dies
nicht der Klagerin zugute. Erforderlich wére namlich der von den Parteien selbst
ausfuhrlich diskutierte Fremdbenutzungswille von Mg (vgl. Fezer § 26 Rn. 86;
vgl. Ingerl/Rohnke a.a.0. § 26 Rn. 69). Dieser besteht bzw. bestand indes nicht. Die
Vorschrift des § 26 Abs.2 MarkenG hat in erster Linie Falle der Lizenzierung zum
Gegenstand: Die Benutzungshandlungen des Lizenznehmers sollen als rechts-
erhaltende Benutzung auch dem Lizenzgeber und Markeninhaber zugute kommen.
Ein derartiger Lizenzvertrag besteht zwischen der Klégérin und Mg jcdoch er-
sichtlich nicht. Ein solcher kann insbesondere nicht aus dem Vergleich zum Ab-
schluss des oben erwadhnten Verfligungsverfahrens vor dem OLG Mlnchen herge-
leitet werden. Dort ist, wenn auch der Betrag von 90.000,00 DM gezahlt worden ist,
nicht die Marke lizenziert worden. Der Abschluss des Verfigungsverfahrens auf die
beschriebene Weise diente aus der Sicht von Vi ersichtlich dem Ziel, in einem
friihen Verfahrensstadium, namlich vor Einleitung eines Hauptsacheverfahrens, der
Klagerin die Méglichkeit zu nehmen, unter - aus Sicht von Mgijjiét unberechtigter -
Berufung auf ihr Zeichen das Unternehmen erneut in Verfahren zu verwickeln. Eine
Vereinbarung der Parteien dahingehend, dass Megug@®nunmehr das Zeichen ,EX-
PLORER" fiir die Kl&gerin benutze, ist in dieser Vereinbarung demgegentber nicht
zu sehen. Gegen einen Lizenzvertrag spricht im tbrigen mafRgeblich auch der Um-
stand, dass mit einer Einmalzahlung die mdglichen Rechte der Kl&gerin abgegolten
sein sollten und die Héhe der Zahlung mithin nicht vom Umfang der Benutzung ab-
hangig gemacht worden ist. Zudem ist ganz ausgeschlossen, dass das Unternehmen
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Microsoft fir ihr weltweit vertriebenes Produkt Windows 2000 das Risiko eingegan-
gen sein kénnte, dass ein potentieller Lizenzvertrag fur das Zeichen ,EXPLORER®
geklindigt werden konnte.

Entgegen der Auffassung des LG Dusseldorf im Verfahren 4 O 339/99 (Anlage K9 =
Bl.48,57) und des LG Frankfurt am Main im Verféhren 3/11 O 65/01 (Anlage K 32 =
Bl.436,441 ist nicht danach zu fragen, inwiefern Vgl ohne Fremdgeschéfts-
fiihrungswillen gehandelt haben sollte, sondern danach, ob sie einen Fremdbenut-
zungswillen hatte. Dies ist aus den vorstehenden Griinden zu verneinen.

Dass Miswui#® cine sog. ,Explorer‘-Maus auch mit dem Apple-Zeichen versieht,
dient ersichtlich der Information, dass die Maus eben auch auf Apple-Produkten |auft
(§ 23 Ziff.3 MarkenG), und besagt nicht, dass Mwggmgl® das Zeichen flr Apple benut-

ze, zumal jeder Nutzer die Verwendung auch richtig im vorbeschriebenen Sinne ver-

stehen wird.

Unabhangig davon, dass der Geltendmachung von Rechten aus den nationalen
Marken EXPLORER und EXPLORA der Klégerin aus den vorstehenden Grinden
bereits geman § 25 Abs.1 MarkenG die mangelnde Benutzung entgegensteht,
konnte die Klage aus § 14 Abs.2 Ziff.2 MarkenG deswegen ohnehin keinen Erfolg
haben, weil eine Verwechslungsgefahr nicht besteht. Hierzu wird zunichst gem. §
543 Abs.1 ZPO a.F.i.V. m. § 26 Ziff. 5 EGZPO auf die Griinde der landgerichtlichen

Entscheidung ab S.8 verwiesen und lediglich erganzend das Folgende ausgefuhrt.

Die Priifung der Frage, ob bei einander gegeniiberstehenden Marken die Gefahr ei-
ner Verwechslung besteht, ist auf der Grundlage des jeweiligen Gesamteindrucks der
in Frage stehenden Marken vorzunehmen. Ob danach eine Verwechslungsgefahr
begriindet ist, ist unter Beriicksichtigung der N&he der in Betracht zu ziehenden Wa-
ren und/oder Dienstleistungen, flr welche die zu vergleichenden Zeichen geschditzt
oder verwendet sind, sowie der Kennzeichnungskraft der Klagemarke und nach der
Annlichkeit der zu beurteilenden Zeichen zu entscheiden, wobei die genannten, die
Verwechslungsgefahr bestimmenden Faktoren in einer Wechselbeziehung dergestalt
mltelnander stehen, dass der Ahnllchkeltsgrad umso geringer sein kann, je gréler
die Kennzemhnungskraft und/oder die Warennzhe ist, wahrend umgekehrt ein héhe-
rer Ahnlichkeitsgrad erforderlich ist, wenn die Kennzeichnungskraft der Marke nur
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schwach und/oder der Warenabstand grofler ist (vgl. BGH GRUR 2000, 875/876 —
,Davidoff‘-; ders. WRP 1998, 755/757 —,nitrangin“-; EUGH GRUR 1998, 387 -
,Springende Raubkatze"-). Bei alledem ist nicht auf den Standpunkt eines ,fliichti-
gen“, dem angesprochenen Verkehr zugehoérigen Adressaten der Zeichen abzustel-
len, sondern auf denjenigen eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und
verstandigen Adressaten der betroffenen Art von Waren oder Dienstleistungen. Der
Grundsatz, dass Ausgangspunkt der auf der Grundlage der dargestellten Determi-
nanten zu beurteilenden Verwechslungsgefahr der durch die jeweiligen Marken ver-
mittelte Gesamteindruck ist, schliel3t es dabei allerdings nicht aus, dass einem ein-
zelnen Zeichenbestandteil unter Umstédnden eine besondere, den Gesamteindruck
des Zeichens pragende Kraft beizumessen ist und dass deshalb bei Ubereinstim-
mung der Zeichen in dem jeweils prégenden Bestandteil die Gefahr von Verwechs-
lungen zu bejahen sein kann (BGH WRP 1999, 189/191 —,Tour de culture”-; ders.
GRUR 1996, 200/201 —,Innovadiclophlont®-). Dabei diirfen jedoch die Gbrigen Zei-
chenbestandteile nicht véllig auler Acht gelassen bzw. ,abgespalten” und die Pri-
fuhg allein auf das prédgende Element reduziert werden; denn es besteht kein Erfah-
rungssatz, der die Annahme rechtfertigte, einzelne Bestandteile eines Zeichens wur-
den vom Verkehr nicht zur Kenntnis genommen (BGH GRUR 1996, 774/775 —falke-

run/LE RUN"-). Ausgehend von diesen Grundséatzen besteht die Gefahr von Ver-

wechslungen nicht.

Die Kennzeichnungskraft von Explorer flr die Klagerin ist gering: Wahrend der Be-

griff schon von Hause aus den oben dargestellten deutlich beschreibenden Inhalt

hat, kommt hinzu, dass die Verwendung des Begriffes durch Drittunternehmen auch
in ganz erheblichem MafRe verwassert worden ist. An erster Stelle ist hier trotz des
auch insoweit Uberwiegend beschreibenden Charakters der schon erwéhnfe »Win-
dows-Explorer” von Migusy® zu nennen. Wie aus der Anlage B 7 (= BI.180) zu erse-
hen ist, hat die Suche nach diesem Begriff allein bei T-Online 398 Treffer ergeben.
Es kommen die dbrigen, aus der Anlage B 10 (= Bl. 276 ff) ersichtlichen weltweiten
Treffer der Suchmaschine Google. Ausweislich der Kopfzeile hat die Suchmaschine
weltweit fast 7 Mio. Treffer fur ,EXPLORER" gefunden. Selbst wenn es sich auch
dabei weitgehend um beschreibende VerWéndungen handelt und in dem Sucher-
gebnis Mehrfachnennungen enthalten sind, belegt dies doch die starke Verwasse-

rung, die insoweit inzwischen eingetreten ist, ohne dass das ndherer Begriindung

bedtrfte. Aus den bereits im Zusammenhang mit der fehlenden Benutzung darge-
legten Griinden kommt der Kldgerin auch die Verwendung der Begriffe ,Windows-
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Explorer* und ,Internet-Explorer durch Vi iegmegel Nicht im Sinne einer Stérkung der

Kennzeichnungskraft ihrer Marken zu Gute.

Ausgehend von einer geringen Kennzeichnungskraft besteht eine Verwechslungs-
gefahr nicht. Auch bei unterstellter Warennéhe ist hierfiir der Abstand der betroffenen
Zeichen - sogar deutlich - zu weit:
Bei der Bezeichnung ,Explore2fs” besteht entgegen der Auffassung der Klagerin kei-
neswegs ein Anlass, diesen Begriff auf ,Explore” zu verkurzen. Gerade die ange-
sprochenen Verkehrskreise, ndmlich die Benutzer von PC-Programmen, sind es ge-
wohnt, auf kleine Unterscheidungen zu achten. Aus diesem Grunde fahrt der Um-
stand, dass der Bestandteil ,Explore* fur sich genommen aussprechbar ist, nicht da-
zu, dass der weitere Bestandteil des Zeichens namlich ,2fs* weggelassen wirde. Im
Gegenteil ist anzunehmen, dass die angesprochenen Verkehrskreise einfach von
_dem 2fs* zu sprechen. Das gleiche gilt entsprechend flr die weitere angegriffene
Bezeichnung ,HFVExplorer”. Der Verkehr wird sich bei beiden Bezeichnungen
selbstversténdlich an den Begriff ,Explorer® erinnern. Er mag auch, wenn er tatséch-
lich die Marke der Klagerin kennen sollte, sich damit zugleich an diese erinnert flh-
len. Er wird aber durch die erwahnten Zusétzé gerade wahrnehmen, dass €s sich
eben nicht um die Marke der Klagerin handelt, sondern dass ein unterscheidender
Zusatz hinzugeftigt worden ist. Angesichts des Umstandes der weiten Verbreitung
von ,Explorer® werden ihm die beiden Zusatze auch nicht Anlass zu der Annahme
geben, és handele sich um ein weiteres Zeichen des selben Anbieters, weswegen.
die Gefahr von mittelbaren Verwechslungen ebenfalls nicht besteht. Ebenso beste-
hen keine Anhaltspunkte fur die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren
Sinne, weil nichts daflr vofgetragen ist, dass der Verkehr annehmen konnte, die Kl&-

gerin habe die Benutzung ihrer Marken durch die Beklagte etwa lizenziert.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs.1 ZPO.
Die Entscheidung zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr.10, 711 ZPO.

Die Voraussetzungen fir eine Zulassung der Revision gem. § 543 ZPO liegen nicht

vor.
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Die Festsetzung der Beschwer der Klagerin entspricht dem Wert ihres Unterliegens
im Rechtsstreit.

Streitwert flir das Berufungsverfahren: 101.121,67 €.

Dr. Schwippert Pietsch von Hellfeld
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