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Z2a O 358/07

Gottschalk
Justizbeschaftigle
als Urkundsbeamtin der Geschifissielie

Landgericht Dilsseldorf

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

in dem Rechisstreit
der Firma K & K Logistics, Inhaber Herr Clemens Kappler, Augsburger Stralte 564,

70329 Stuttgart,

Prozessbevollmachtigte: Rechisanwalte Dr. Winterstein Dr. Ruhrmann,
Darmstadter Landstrafie 110, 60598 Frankfurt,

gegen

Prozessbevollmachtigter.

hat die 2 a. Zivilkammer des Landgerichts Disseldorf

auf die miindliche Verhandiung vom 22.10.2008
durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht Dr. Fudickar, die Richterin am

Landgericht Adam und die Richterin Horster

fir Recht erkannt:




Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Rechisstreits tragt die Klagerin.

Das Urteil ist vorlaufig volistreckbar gegen Sicherheitsleistung in Héhe von

110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

Tatbestand

Die Firma Hardy Life LLC ist Inhaberin der Européischen Gemeinschaftsmarke ,Don Ed
Hardy" mit der Registernummer 4082591, die fir die Klassen 14 und 25 eingetragen ist.
Die Klagerin war Inhaberin der unter der Registernummer 30735714 beim Deutschen
Patent- und Markenamt fir die Kiassen 9, 18 und 25 eingetragenen Wortmarke Ed
Hardy". In der Kalenderwoche 44 des Jahres 2007 wurde die deutsche Wortmarke ,Ed
Hardy" auf die Hardy Life LLC Gbertragen.

Die Klagerin verkaufi unter den Marken ,Don Ed Hardy* und ,Ed Hardy"
Bekleidungsstiicke und Kopfbedeckungen.

Die Beklagte ist eine Firma englischen Rechts und betreibt in London den import und
Export von Textilien aller Art. Die Klagerin wurde im Juli 2007 darauf aufmerksam, dass
die Beklagte Bekleidungsstiicke mit den Kennzeichen ,Don £d Hardy" und ,Ed Hardy"
in Deutschland an gewerbliche Weiterverkéufer verautert. So lieferte die Beklagte unter
anderem eine unbekannte Menge ,Don Ed Hardy“T-Shirts an die Firma ellen-b de
GmbH mit Sitz in Ménchengladbach und stellte die Ware mit Schrelben vom 26.06.2007
und 29.06.2007 (Anlage K 4, Bl. 16, 17 GA) in Rechnung.

Die Klagerin richtete mit Schreiben ihrer Prozesshevoliméchtigten vom 01.08.2007 eine
Berechtigungsanfrage an die Beklagte, mit welcher sie im Umfang des Klageantrags
unter Fristsetzung bis zum 15.08.2007 Auskunft Uber die Herkunft der fraglichen Ware
verlangte. Die Beklagte reagierte auf das Schreiben nicht.
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Die Kiagerin behauptet, weltweit einzige Lizenznehmerin der Firma Hardy Life LLC flr
die Gemeinschaftsmarke ,Don Ed Hardy® sei die Firma Nervous Tattoo Inc. Diese
verwerte die Rechte an der Kennzeichnung im Wege der Vergabe von Sublizenzen an
lokale Distributoren. Die Firma Nervous Tattoo Inc. habe der Kiagerin die exklusiven
Lizenzrechte fur Osterreich und Deutschland in Bezug auf den Verlrieb von
Bekleidungsstiicken und Kopfbedeckungen der Marke ,Don Ed Hardy" eingerdumt. Der
Umschlag von Waren aus anderen Landern sei nach den Lizenzvertragen untersagt.
Weiter sei die Klagerin Lizenznehmerin der Firma Hardy Life LLC fir die deutsche
Wortmarke ,Ed Hardy". Sie sei der alleinige und exklusive Importeur und Vertreiber von
Ed Hardy-Bekleidungsstiicken in Deutschland und Osterreich. Zudem sei die Klagerin
mit Schreiben vom 26.06.2007 (Anlage K 2, Bl. 12 GA) und vom 04.09.2007 (Anlage K
11, Bl 216 GA) von der Firma Nervous Tattoo inc. und der Firma Hardy Life LLC
ermachtigt worden, Markenrechtsverletzungen im  Geltungsbereich  ihrer Lizenz
selbststandig zu verfolgen und alle sich hieraus ergebende Anspriiche im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung geltend zu machen. Nachdem die Kiagerin zunéachst
behauptet hat, bei der von der Beklagten veririebenen Ware handele es sich um
Originalware, die illegal importiert worden sei, behauptet sie nunmehr, dass es sich bei
der von der Beklagten an die Firma elien-b de GmbH gelieferten Ware um Falschungen
handele. Die Firma ellen-b de GmbH habe dic Ware an das in Aachen ansassige
Unternehmen Dreambuy Store veréduBert. Bei der Firma Dreambuy Store habe die
Klagerin im November 2007 mehrere Testkaufe initieren lassen. Bel einer
Begutachtung der durch die Testkaufe erworbenen Ware durch Herrn Vincent Audigier,
der bei der Firma Nervous Tattoo Inc. angestellt sei, habe sich herausgestelit, dass es
sich um Plagiate handele. Ein GroBteit der begutachteﬁen Ware habe ein Schildchen mit
dem Aufdruck ,Made in Portugal* aufgewiesen. Zwar habe die Firma Nervous Tattoo
llnc. in der Vergangenheit in Portugal produzieren lassen. Fir die im Rahmen der
Testkdufe erworbenen Produkte sei eine solche Lizenz jedoch nie erteilt worden. Es

handele sich vielmehr um Totalfélschungen.

Die Klagerin beantragt,
die Beklagte zu verurteilen, der Klagerin Auskunft zu erteilen uber Namen und
Anschrifi des Herstellers, des Lieferanten und andere Vorbesitzer von
Bekieidungsartikeln und Kopfbedeckungen, die mit der Kennzeichnung ,Ed
Hardy" versehen sind und die von der Beklagten in Deutschland oder Osterreich




in Umlauf gebracht wurden bzw. werden.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Die Beklagte beruft sich auf den Einwand der Erschépfung. Hierzu behauptet sie, bei
der von ihr verkauften Ware handele es sich um Originalware, die mit Zustimmung der
Hardy Life LLC von der Firma Aftias Group in Portugal produziert worden sei.
AnschlieRend sei die Ware an offizielle ,Ed Hardy"-Handler in den USA und in turopa
geliefert worden. Sie selbst beziehe die Ware teilweise iber den grauen Markt und
teilweise von autorisierten ,Ed Hardy“-Handlern in Europa.

Wegen der weiteren Einzetheiten des Sach- und Sfreitstandes wird auf die zwischen
den Parteien gewechselten Schriftsatze und die zu den Akten gereichten Anlagen

Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage ist unbegrindet.

Die Klagerin hat keinen Anspruch gegen die Beklagte gemaR aus §§ 19 Abs. 1 und 2,
125 b Nr. 2 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 a, 13, 22 Abs. 3 GMV auf Erteilung der begehrien

Auskunfi.

GemaR §§ 19 Abs. 1, 125 b Nr. 2 MarkenG, Art 22, Abs. 3 GMV kann der inhaber einer
Marke bzw. der Lizenznehmer mit Zustimmung des Markeninhabers den Verletzer in
den Fiallen des Art. § GMV auf unverziigliche Auskunft Uber die Herkunft und den
Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstanden in  Anspruch

nehmen, es sei denn, dass dies im Einzelfall unverhalinismafig ist.

Es ist zwar aufgrund des von den Firmen Nervous Tatftoo Inc. und Hardy Life LLC
unterzeichneten Schreiben vom 26.06.2007 davon auszugehen, dass die Klagerin




Lizenznehmerin der Gemeinschaftsmarke ,Don Ed Hardy® ist und von der
Markeninhaberin ermachtigt worden ist, Markenrechisverletzungen selbststéndig

geltend zu machen.

Die Beklagte hat jedoch keine Markenverletzung gema Art. S Abs. 1 a GMV
begangen, indem sie T-Shirts mit dem Kennzeichen ,Don Ed Hardy" an die Firma elien-
b. de GmbH in Moénchengladbach verduRert hat Denn es kann nicht davon
ausgegangen werden, dass es sich bei der von der Beklagten gelieferten Ware um
Falschungen handelt. Der Vortrag der Klagerin hierzu ist nicht hinreichend konkret. So
ist bereits nicht ersichtlich, dass es sich bei den von Hermn Vincent Audigier
begutachteten Produkten tatsachlich um die von der Beklagten nach Deutschland
verduBerte Ware handelt. Denn ausweislich der Rechnungsschreiben vom 26.06. und
29.06.2007 (Anlage K 4, Bl. 16, 17 GA} hat die- Beklagte die T-Shirts im Juni 2007 an
die Firma ellen-b. de GmbH geliefert. Die Kiagerin hat die begutachtete Ware nach
ihrem Vortrag jedoch erst durch Testkaufe bei der Firma Dreambuy Store im November

2007 erworben.

Dariiber hinaus stimmen die in den Falschungsgutachten enthaltenen Modelle nicht mit
den von der Beklagten gelieferten T-Shirts iberein. Laut Rechnung vom 26.06.2007
(Anlage K 4, Bl 16 GA) hat die Bekiagte Manner-T-Shirts mit Rhinestones (Glitzer- oder
Glassteine) in den Motiven Love Kills, Tiger Face und Dog Rules verkauft. Die
vorgelegten Falschungsgutachten beziehen sich nur auf BIl. 123, 124, 125, 127 und 128
der GA auf Manner-T-Shirts mit entsprechenden Aufdrucken. Die begutachteten
Modelle sind jedoch nicht mit Rhinestones versehen gewesen. Zudem verhalten sich
die Falschungsgutachten }ewéils nur {iber einzelne Modelle in bestimmten Farben und
Ausfihrungen (Longsleeve oder Basic). Es ist jedoch weder vorgetragen noch
ersichtlich, ob T-Shirts in der betreffenden Farbe oder Ausfithrung Gberhaupt von der
Beklagten geliefert worden sind. Auch die begutachteten Damen-T-Shirts beziehen sich
nicht eindeutig auf die von der Beklagten gelieferte Ware. Ausweislich der Rechnung
vom 29.06.2007 hat die Beklagte Damen T-Shirts mit Rhinestones vertrieben. Bei den
begutachteten Modellen hat es sich jedoch groftenteils um Tank Tops gehandelt.
Sbweit im Einzelfall T-Shirts begutachtet worden sind, sind diese mit Ausnahme des
Modells auf BL 117 der GA nicht mit Rhinestones versehen gewesen. Das
Falschungsgutachten auf BL. 117 der GA verhélt sich jedoch nur Gber ein T-Shirt mit
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dem Motiv Love Kills Slowly in der Farbe skyblue. Unklar ist, ob ein T-Shirt mit diesem
Aufdruck und in dieser Farbe Gberhaupt in der Lieferung der Beklagten enthailten
gewesen ist.

SchiieRiich erfuiit die Vorlage des Falschungsgutachtens im Hinblick auf das Bestreiten
der Beklagten den Anforderungen an einen hinreichend konkreten Vorirag nicht. So
fehlt jeder Vorirag der Klagerin zu einzelnen Falschungsmerkmalen. Auch hat sie weder
die Produktionsvertrage mit dem portugiesischen Produzenten vorlegt noch dargetan, in
welchem Zeifraum welche Originalartikel mit welchen einzelnen Designs, Ausfiihrungen
und Motiven in Portugal produziert und in Verkehr gebracht worden sind. Darliber
hinaus hat sie auch keine anderen Anhalispunkte, wie Verkaufs- oder Einkaufspreise
vorgetragen, die einen Riickschiuss darauf zulassen, ob Originale oder Falschungen

vorgelegen haben.

Die Klagerin ist auch daf(r darlegungs- und beweisbelastet gewesen, dass die Bekiagt@
Falschungen geliefert hat. Denn insoweit handelt es sich um eine den
Verletzungstatbestand des Arl. 9 GMV und damit um eine den Anspruch auf
Auskunftserteilung begriindende Tatsache.

Es kann auch nicht dahinstehen, ob es sich bei den von der Beklagten verduRerten T-
Shirts umn Originalprodukte oder um Falschungen gehandelt hat. Zwar erfasst der in Art
9 GMV normierte Verletzungstatbestand auch Falle, in denen vom Markeninhaber mit
der geschiitzten Marke gekennzeichnete Originalprodukte als illegale Grauimporte ohne
oder gegen dessen Zustimmung in den Verkehr gebracht werden. Jedoch ist der
Auskunftsanspruch seinem Inhalt nach auf die Erteilung von Auskinften Uber den
konkreten Verletzungsfall, das heilt auf die konkrete Verletzungshandlung
einschlieRlich solcher Handlungen, die ihr im Kern gleichartig sind, beschrénkt. Dies
bedeutet, dass Ansprilche auf Auskunfiserteilung — genauso wie Anspriiche auf
Unteriassung und Schadensersatz — Uber die konkrete Verletzungshandlung hinaus
nur im Umfang solcher Handiungen gegeben sind, in denen das Charakteristische der
Verletzungshandlung zum Ausdruck kommt (BGH Urt. v. 23.02.2008, | ZR 27/03).
Produktpiraterie einerseits und der Vertrieb von gegebenenfalls nicht erschdpfter
Originalware auf der anderen Seite stellen jedoch keine Verletzungsformen dar, die im
Kern gleichartig sind. Das Charakteristische liegt in den Fallen der Produktpiraterie




gerade im Vertrieb von gefalschter Ware, wohingegen andernfalls Originalprodukte als
illegale Grauimporte oder Reimporte verduert werden.

Die Beklagte hat die Markenrechte der Klagerin schlielich nicht verletzt, indem sie
Originalware als illegale Grauimporte nach Deutschiand geliefert hat. Zum einen hat die
Klagerin diese Behauptung im Laufe des Prozesses nicht weiter aufrechterhalten,
sondern vorgetragen, dass es sich um Falschungen handelt. Zum anderen unterliegt
das Markenrecht der Kiagerin insoweit der Erschopfung gemal Art. 13 GMV. Denn es
ist im Streitfall davon auszugehen, dass die mit dem Zeichen ,Don Ed Hardy”
versehenen T-Shirts von der Kldgerin selbst, der Firma Nervous Tattoo Inc. bzw. der
Firma Hardy Life LLC oder mit deren Zustimmung im Inland, in einem der (brigen
Mitgliedsstaaten der Europdischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens {iber den Europsischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind.
Denn die Klagerin hat nicht hinreichend konkret vorgetragen, dass die T-Shirts
urspriinglich von ihr oder den Firmen Nervous Tattoo Inc. bzw. Hardy Life LLC oder mit
deren Zustimmung aullerhalb des Europaischen Wirtschaftraums in Verkehr gebracht

worden sind.

Die Klagerin ist insoweit auch darlegungs- und beweisbelastet. Die Voraussetzungen
der Erschépfung des Markenrechis, bei der es sich um eine Einwendung handelt, sind
zwar grundsatziich von der Beklagten darzulegen und zu beweisen. Allerdings gebieten
die Erfordernisse des namentlich in den Art. 28 und 30 EG verankerten Schutzes des
freien Warenverkehrs eine Modifizierung der oben dargesteliten Beweisregel, wenn
diese es einem Markeninhaber erméglichen konnte, die nationalen Markie
abzuschotten und damit die Beibehaltung von etwaigen Preisunterschieden zwischen
den Mitgliedstaaten zu begiinstigen (EuGH GRUR 2003, 512, 514 Tz. 37 f. - Van Doren
+ Q.. BGH GRUR 2004, 156 - stissy Hf). Danach obliegt dem Markeninhaber
insbesondere dann, wenn er seine Waren im Europaischen Wirtschaftsraum Uber ein
ausschlieBliches Vertriebssystem in den Verkehr bringt, der Nachweis, dass die Waren
urspriinglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung aulerhalb des Européischen
Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht wurden, wenn der Dritte nachweisen kann,
dass eine tatsschliche Gefahr der Abschotiung der nationalen Mérkte besteht, falls er
den genannten Beweis zu erbringen hat (EuGH GRUR 2003, 512, 514 Tz. 42 - Van




Doren + Q.: BGH GRUR 2004, 156 — stlissy Ii).

Nach dem eigenen Vortrag der Kisigerin ist bereits davon auszugehen, dass die Firmen
Hardy Life LLC bzw. Nervous Tattoo Inc. die Markenware im Europdischen
Wirtschaftsraum (ber ein ausschlieliches Vertriebssystem in den Verkehr bringen. So
hat die Kilagerin dargetan, dass die weltweit einzige Lizenznehmerin der Firma Hardy
Life LLC die Firma Nervous Tattoo Inc. ist, welche die Rechte an der Kennzeichnung
,Don Ed Hardy" im Wege der Vergabe von Sublizenzen an lokale Distributoren
verwertet. Die Kldgerin hat weiter dargelegt, dass die Firma Nervous Tattoo Inc. ihr die
exklusiven Lizenzrechte fur Osterreich und Deutschland in Bezug auf den Vertrieb von
Bekleidungsstiicken und Kopfbedeckungen der Marke ,Don Ed Hardy" eingerdumt hat.
Ausweislich des von der Klédgerin vorgelégten Schreibens der Firma Nervous Tattoo
Inc. vom 26.06.2007 (Anlage K 2, Bl. 14} ist den jeweiiigeh Lizenznehmern auch der
Umschlag von Waren aus anderen Landern vertraglich untersagt. Hieraus folgt die
Gefahr einer Abschottung der nationalen Mérkte. Mit diesem System kann namiich
verhindert werden, dass die in Rede stehende Ware im Binnenmarkt
grenziiberschreitend vertrisben wird und hierdurch die Beibehaltung etwaiger

Preisunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten begtinstigen.

Im Streitfall bestiinde auch eine tatsachliche Gefahr der Abschottung der nationalen
Markte, sofern die Beklagte den genannten Beweis erbringen missie. Konkretes
Streitobjekt sind T-Shirts mit dem Zeichen ,Don Ed Hardy“, von denen die Beklagte
behauptet, es handele sich um erschépfte Ware. Beweisen lieRe sich diese Behauptung
- ihre Richtigkeit unterstelit - nur, wenn die Beklagte den Zwischenhdndier benennen
und auch dessen Bezugsquelle, also einen Vertragshandler mit Vertriebsberechtigung,
ermitieln und benennen wiirde. Es entspricht der aligemeinen Lebenserfahrung, dass in
einem solchen Fall die Firmen Nervous Tattoo Inc. und Hardy Life LLC - schon um ihr
Vertriebssystem aufrecht zu erhalten - auf die Vertragshandier einwirkeﬁ wilrden,
derartige Lieferungen an die die Beklagte beliefernden Zwischenhéndler kunftig zu
unterlassen. Wird daher die Beklagte gendtigt, aus Beweisgrinden. ihre Bezugsquellen
zu offenbaren, so gabe man damit - das Vorbringen der Beklagten hier als richtig
unterstellt - den Firmen Nervous Tattoo Inc. und Hardy Life LLC ein Mittel an die Hand,
die nationalen Markte weiterhin in der Weise abzuschotten, dass grenziberschreitende
Lieferungen im Gemeinsamen Markt nachhaltig und erfolgreich unterbunden wilrden




(EuGH GRUR 2003, 512, 514 Tz 40 - Van Doren + Q.; BGH GRUR 2004, 156 — stissy
).

Etwas anderes ergibt sich auch nicﬁt,daraus, dass die Klagerin das Vertriebssystem der
Firmen Hardy Life LLC und Nervous Tattoo Inc. nicht kontrolliert und selbst nicht auf
vertragsbriichige Vertragshandler der Firmen Hard Life LL.C und Nervous Tattoo Inc.
einwirken kann, sondern ledigiich Inhaberin einer exklusiven Vertriebsberechtigung ist.
Fur die Gefahr der Marktabschottung kommt es allein darauf an, dass die Klégerin als
Alleinimporteurin Teil eines Vertricbssystems ist, dessen Betreiber in der Lage sind, auf
vertragshriichige Vertragshandler einzuwirken. Insoweit werden die ausléndischen
- Hersteller bzw. die Betfreiber des ausschlieBlichen Vertriebssystems und der
inlandische Alleinvertriebsberechtigte als markenrechtliche Einheit betrachtet.

Aus dem gemeinschaftsrechilichen Gesichtspunkt der Vorschriften der Art. 28, 30 EG
ist daher die sich aus Art. 9 GMV ergebende Beweislastregelung dahin zu modifizieren,
dass der Klagerin der Nachweis obliegt, dass die streitgegensténdliche Ware
urspritnglich von der Kldgerin, der Firma Nervous Tattoo Inc. bzw. der Firma Hardy Life
LLC selbst oder mit deren Zustimmung auBerhalb des Européischen Wirtschaftsraums
in den Verkehr gebracht wurde. Diesen Anforderungen genigt das Vorbringen der
Kizgerin nicht. Sie hat nicht konkret vorgetragen, wo genau die einzelnen T-Shirts in
Verkehr gebracht worden sind. Auch ist zwischen den Parteien nicht unstreitig, dass die
Ware urspriinglich auBerhalb des Europaischen Wirtschaftsraums in Verkehr gelangt
ist. So hat die Beklagte nur vorgetragen, dass die in Portugal produzierte Ware an
offizielle ,Ed Hardy*-Héndler in den USA und in Europa geliefert worden sei. Dass
gerade die von der Beklagten verauBerte Ware erstmals in den USA in Verkehr

gebracht worden ist, ist weder hinreichend konkret vorgatragen noch sonst ersichtlich.

Ein Anspruch der Klagerin gegen die Beklagte auf Auskunftserteilung ergibt sich auch
nicht aus §§ 19 Abs. 1 und 2, 30 Abs. 3 MarkenG iV.m. § 14 MarkenG. Zur
Begriindung wird auf die obigen Ausfiihrungen Bezug genommen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 81 Abs. 1°S. 1 ZPO. Die Entscheidung zur
vorldufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.




