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SIM-Lock
MarkenG § 24 Abs. 2

Werden Mobiltelefone, mit denen aufgrund einer Sperre (sog. SIM-Lock) nur in
einem bestimmten Mobilfunknetz telefoniert werden kann, nach dem Inverkehr-
bringen durch den Markeninhaber ohne dessen Zustimmung von Dritten ent-
sperrt, so liegt eine die Erschépfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG ausschlielRende
Produktveranderung i.S. von 8 24 Abs. 2 MarkenG vor.

BGH, Urt. v. 9. Juni 2004 - | ZR 13/02 - OLG Nurnberg
LG Nurnberg-Furth



Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhand-
lung vom 9. Juni 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und
Dr. Buscher

fur Recht erkannt;:

Die Revision gegen das Urteil des 3. Zivilsenats des Oberlandes-
gerichts Nurnberg vom 30. Oktober 2001 wird auf Kosten der Be-

klagten zurtickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klagerin ist Inhaberin der fur "Gerate und Anlagen fir den Mobilfunk,
Geréate und Anlagen zur Ubertragung von Sprache, Daten und Bildern" mit Prio-

ritat vom 30. Mai 1994 eingetragenen Wortmarke Nr. "S. .

Unter der Bezeichnung "S. " Modell " " produziert und vertreibt
die Klagerin Mobiltelefone, die teilweise mit einer als "SIM-Lock" bezeichneten
Sperre versehen sind. Diese bewirkt, dal3 der Erwerber des Mobiltelefons nur
uber das Mobilfunknetz eines bestimmten Betreibers telefonieren kann.



Der Netzbetreiber V. bot mit dem SIM-Lock-Schutz verse-
hene Mobiltelefone der Klagerin zum Preis von 299 DM einschliel3lich eines
Startguthabens von 50 DM an, wéahrend das entsperrte Handy etwa 400 DM
kostete. Nach Ablauf von 24 Monaten erhielt der Erwerber des Mobiltelefons
von V. einen achtstelligen Code, mit dem das Mobiltelefon ent-
sperrt werden konnte. Vor Ablauf der 24 monatigen Frist verlangte V.

fur die Entsperrung die Zahlung von 150 DM.

Die Beklagte zu 1, deren frihere Geschéftsfuhrerin die Beklagte zu 2 war
und deren friherer Mitarbeiter und jetziger Geschaftsfiihrer der Beklagte zu 3
ist, verkauft Mobiltelefone. Sie war im November 1999 im Besitz von 150 Mobil-
telefonen des Modells "S. ", die von der Klagerin mit dem SIM-Lock-
Schutz versehen, jedoch nachfolgend entsperrt worden waren. Die Aufhebung
der Sperre war nicht von den Betreibern der Mobilfunknetze vorgenommen wor-
den. Vielmehr hatten die Beklagten die Mobiltelefone jedenfalls zum Teil selbst

entsperrt oder entsperren lassen.

In der Aufhebung der Sperre ohne ihre Zustimmung sieht die Klagerin ei-

ne Kennzeichenverletzung.

Die Klagerin hat beantragt,

den Beklagten zu verbieten,

Mobiltelefone unter der Bezeichnung "S. " anzubieten, in den Ver-
kehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, unter dem
Zeichen die genannten Waren einzufihren oder auszufihren und/oder

das Zeichen in Geschéaftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,



wenn und soweit die Mobiltelefone in der Form, in der sie vertrieben wer-
den - namlich mit beseitigtem sogenanntem SIM-Lock-Schutz -, nicht von
der Klagerin selbst oder mit deren Zustimmung unter der Bezeichnung
"S. " im Inland, in einem der Ubrigen Mitgliedstaaten der Européi-
schen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber

den Europdaischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind,

und/oder den sogenannten SIM-Lock-Schutz bei den von der Klagerin
stammenden Mobiltelefonen zu beseitigen, insbesondere durch Manipula-
tion an der Software, um diese Mobiltelefone dadurch zu entsperren, daf3
die Beschrankung der Benutzbarkeit auf das Netz eines bestimmten

Betreibers entfallt.

Darliber hinaus hat die Klagerin die Beklagten auf Auskunftserteilung
und Vernichtung der in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen streitgegen-
standlichen Waren in Anspruch genommen sowie die Feststellung der Scha-

densersatzverpflichtung der Beklagten begehrt.

Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben vorgetragen,
sie machten mit der Entsperrung nur von einer in den Mobiltelefonen vorgese-
henen technischen Mdglichkeit Gebrauch. Demgegeniber handele die Klagerin
mit der Verfolgung markenrechtlicher Anspriiche rechtsmi3brauchlich, weil sie
nur im Interesse der Betreiber der Mobilfunknetze verhindern wolle, dal3 die

technischen Mdglichkeiten der Mobiltelefone benutzt werden kénnten.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat
die Berufung unter Beschrankung des Verbots auf ein Handeln im geschaftli-
chen Verkehr zurickgewiesen. Hiergegen wenden sich die Beklagten mit ihrer
Revision, deren Zurickweisung die Klagerin beantragt.



Entscheidungsgriinde:

I. Das Berufungsgericht hat die Klage aufgrund markenrechtlicher An-

spruche der Klagerin fur begriindet erachtet und hierzu ausgefinhrt:

Der Klagerin stehe der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach
8 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zu. Sie habe zwar die mit ihrer Marke verse-
henen Mobiltelefone in den Verkehr gebracht. Erschépfung gemaf 8§ 24 Abs. 1
MarkenG sei jedoch nicht eingetreten, weil die Klagerin sich dem weiteren Ver-
trieb der von ihr als gesperrt in den Verkehr gebrachten, anschliel3end jedoch
entsperrten Mobiltelefone aus berechtigten Grinden i.S. von 8§24 Abs. 2
MarkenG widersetze. Die Aufhebung des SIM-Lock-Schutzes sei nicht lediglich
eine Anwendung der Geratesoftware, sondern eine Veranderung des Produkts,
durch die eine erweiterte Einsatzmdglichkeit eroffnet werde, die von der Klage-
rin bei dem Inverkehrbringen gerade nicht vorgesehen worden sei. Durch die
Entsperrung werde die urspringliche Softwareinformation der Mobiltelefone
geéndert. Dies rechtfertige es, von einer Verdnderung nach 824 Abs. 2
MarkenG auszugehen, ohne dal3 es darauf ankomme, ob die Entsperrung ent-
sprechend der Behauptung der Klagerin durch Installation einer veralteten Soft-

ware erfolgt sei.

Die Klagerin handele bei der Geltendmachung ihrer Anspriiche auch
nicht rechtsmif3brauchlich. Sie verfolge keine sachfremden Interessen, sondern
versuche nur den Umsatz mit den mit dem SIM-Lock-Schutz versehenen Gera-
ten zu sichern. Dieser werde durch den Weitervertrieb entsperrter Mobiltelefone
gefahrdet. Zu einer Entsperrung der Mobiltelefone durch beliebige Dritte habe
die Klagerin ihre Zustimmung nicht erteilt. Eine irrefihrende Werbung gegen-
Uber den Endabnehmern hatten die Beklagten nicht dargelegt. Es brauche da-



her nicht entschieden zu werden, ob die Klagerin sich eine irrefihrende Wer-
bung der V. zurechnen lassen musse und welche Folgen sich dar-
aus fur die markenrechtlichen Anspriiche der Klagerin Gberhaupt ergeben kénn-

ten.

Ein Rechtsmil3brauch der Klagerin folge auch nicht aus einer von den
Beklagten geltend gemachten Preisverschleierung der Gebihren von Mobil-
funkbetreibern. In deren Preisgestaltung sei die Klagerin nicht einbezogen.

Die Beklagten hatten den Nachweis nicht erbracht, daf? sich die Klagerin
mit den Versuchen, die Entsperrung der Mobiltelefone durch Dritte zu verhin-

dern, an einem Verdrangungswettbewerb beteilige.

Darauf, ob sich die geltend gemachten Anspriche auch aus 8§ 1 UWG
und § 823 Abs. 2 BGB i.V. mit § 263a StGB ergdben, komme es danach nicht

mehr an.

Il. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben

keinen Erfolg.

1. Der Klagerin stehen die markenrechtlichen Anspriche nach § 14
Abs. 2 und Abs. 5 unabhangig davon zu, ob die Beklagten die Aufhebung der
Sperre durch Anderungen an der Software der von der Klagerin produzierten
und vertriebenen Mobiltelefone vorgenommen haben oder nicht.

a) Das Berufungsgericht hat zu Recht das Verbot nur fir ein Handeln im
geschéftlichen Verkehr ausgesprochen. Dies stellt, anders als die Revision
meint, gegentber dem landgerichtlichen Urteilstenor lediglich eine Klarstellung



dar. Denn die Klagerin hat mit der Klage kein Verbot der Entsperrung auf3erhalb

des geschaftlichen Verkehrs geltend gemacht hat.

b) Die Beklagte zu 1 hat ein mit der Wortmarke der Klagerin identisches
Zeichen fir Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, fur die die Marke
Schutz genieldt (8 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Sie hat 150 mit der Marke "S.

" versehene Mobiltelefone in ihrem Besitz gehabt, um sie in den Verkehr
zu bringen (8 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG). Entgegen der Ansicht der Revision hat
die Klagerin einem Inverkehrbringen der Mobiltelefone durch die Beklagte zu 1
in entsperrtem Zustand nicht zugestimmt. Auf die Erteilung einer Zustimmung
zur Entsperrung durch die Netzbetreiber kdnnen die Beklagten sich nicht beru-

fen.

c) Das Berufungsgericht hat angenommen, der markenrechtliche Schutz
sei nicht gemald 8§ 24 Abs. 1 MarkenG ausgeschlossen, weil die Klagerin sich
dem weiteren Vertrieb der von ihr gesperrt in den Verkehr gebrachten Mobiltele-
fone aus berechtigten Grinden i.S. von 8 24 Abs. 2 MarkenG widersetze. Die
Aufhebung der Sperre (SIM-Lock), durch die der Einsatz als Mehrbandtelefon
eroffnet werde, sei eine Verdnderung des Produkts. Die Identitat des Produkts
werde auch durch seine Einsatzmdglichkeit bestimmt, ohne dal® es darauf an-
komme, ob zum Zweck der Entsperrung eine veraltete Software in den Mobilte-
lefonen installiert worden sei. Diese Ausfuhrungen halten der revisionsrechtli-

chen Nachprifung stand.

aa) Nach 8§ 24 Abs. 1 MarkenG hat der Markeninhaber nicht das Recht,
einem Dritten zu untersagen, die Marke fur Waren zu benutzen, die unter dieser
Marke von ihm selbst in einem Vertragsstaat des Abkommens Uber den Euro-
paischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Zwischen den



Parteien ist nicht umstritten, dal die in Rede stehenden Mobiltelefone in diesem

rdumlichen Bereich von der Klagerin in den Verkehr gebracht worden sind.

bb) Die Anwendung des Erschoépfungsgrundsatzes nach 8§24 Abs. 1
MarkenG hangt, wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, davon
ab, ob die Kl&gerin sich dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten
Grinden widersetzen kann, insbesondere ob der Zustand der Waren nach ih-
rem Inverkehrbringen veré&ndert worden ist. Denn der Inhaber eines Zeichen-
rechts kann Handlungen verbieten, welche die Herkunfts- und Garantiefunktion
seines Zeichens verletzen (vgl. EUGH, Urt. v. 23.5.1978 - Rs. 102/77, Slg. 1978,
1139 = GRUR 1978, 599, 603 Tz. 7 - Hoffmann-La Roche/Centrafarm; Urt. v.
23.4.2002 - Rs. C-143/00, Slg. 2002, 1-3759 = GRUR 2002, 879, 881 Tz. 30 =
WRP 2002, 666 - Boehringer/Swingward u.a.). Eine solche Beeintrachtigung ist
anzunehmen, wenn die Veranderung die Eigenart der Ware berthrt (BGHZ 131,
308, 316 - Gefarbte Jeans; BGH, Urt. v. 12.2.1998 - | ZR 241/95, GRUR 1998,
696 = WRP 1998, 604 - Rolex-Uhr mit Diamanten; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl.,
824 Rdn.41; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2.Aufl., 824 Rdn.61;
v. Schultz/Stuckel, Markenrecht, 8§ 24 Rdn. 28; zum WZG: BGH, Urt. v.
28.10.1987 - | ZR 5/86, GRUR 1988, 213, 214 - Griffband). Dies gilt unabhangig
davon, ob die Anderung des Produkts sichtbar ist oder nicht.

Der Markeninhaber kann sich dem weiteren Vertrieb der Waren aus be-
rechtigten Grinden i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG auch dann widersetzen, wenn
ohne Veradnderung des Zustands des Produkts eine Gefahr fir die Herkunfts-
oder Garantiefunktion der Marke gegeben ist oder wenn die Unterscheidungs-
kraft oder Wertschatzung der Marke ausgenutzt oder beeintrachtigt wird (vgl.
EuGH, Urt. v. 4.11.1997 - Rs. C-337/95, Slg. 1997, 1-6034 = GRUR Int. 1998,
140, 143 Tz. 43 = WRP 1998, 150 - Dior/Evora; Urt. v. 23.2.1999 - Rs. C-63/97,



Slg. 1999, 1-905 = GRUR Int. 1999, 438, 442 Tz. 51 f. = WRP 1999, 407 - BMW/
Deenik).

Die zwischen den Parteien streitige Frage, ob die Beklagten die installier-
te Software &ndern oder ersetzten muf3ten, um die Mobiltelefone zu entsperren,
bedarf keiner Klarung. Haben die Beklagten - wie die Klagerin behauptet hat -
die installierte durch eine andere Software ersetzt, ist von einer Anderung der
Eigenart der Mobiltelefone der Klagerin auszugehen, ohne dal3 es darauf an-
kommt, ob sich hierdurch die Funktion der Mobiltelefone verschlechtert hat.
Denn die Produktéanderung i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG erfordert nicht die
Feststellung einer Verschlechterung der mit der Marke gekennzeichneten Origi-
nalware (vgl. BGH GRUR 1998, 696 - Rolex-Uhr mit Diamanten; OLG Kaln
GRUR 1998, 54, 56; OLG Hamburg GRUR 2001, 749, 751; Fezer aaO § 24
Rdn. 38; Ingerl/Rohnke aaO § 24 Rdn. 59). Doch auch wenn die Mobiltelefone
- wie die Beklagten behaupten - ohne Eingriff in die installierte Software ent-
sperrt worden sind, ist ebenfalls eine Veranderung der mit der Marke der Klage-

rin gekennzeichneten Mobiltelefone anzunehmen.

Auch in diesem Fall wird auf eine Eigenschaft der mit der Marke der Kl&-
gerin gekennzeichneten Mobiltelefone eingewirkt. Es wird ihr Verwendungs-
zweck verandert, den die Markeninhaberin beim Inverkehrbringen der Mobiltele-
fone vorgesehen hat. Zu den Merkmalen, auf die sich die Garantiefunktion der
Marke bezieht, gehort die von der Klagerin vorgesehene Sperrfunktion, deren
Vorhandensein von den Betreibern von Mobilfunknetzen -wie der V.

-, die zu den Kunden der Klagerin gehort, erwartet wird. Wird diese
Sperrfunktion aufgehoben, reicht ein derartiger Eingriff in die Eigenschaften der
Mobiltelefone der Klagerin aus, um die Erschopfung nach 8§ 24 Abs. 2 MarkenG
auszuschlieBen. Denn der Verkehr erwartet, daf3 die Funktion und der Verwen-
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dungszweck der Mobiltelefone nach dem Inverkehrbringen nicht derart von ei-

nem Dritten ohne Zustimmung des Markeninhabers verandert worden sind.

Fur die rechtliche Beurteilung ohne Bedeutung ist der Umstand, dal3 die
Klagerin unter ihrer Marke auch von ihr entsperrte Geréte vertreibt oder Dritten
die Zustimmung zu einer Entsperrung erteilt. Die Klagerin ist im Hinblick auf die
Freiheit der Produktgestaltung nicht gehindert, unter derselben Marke Waren
mit unterschiedlichen Eigenschaften in den Verkehr zu bringen oder Produktver-

anderungen Dritter zuzustimmen.

Der von der Revision angeregten Vorlage an den Gerichtshof der Euro-
paischen Gemeinschaften bedurfte es nicht. Die Feststellung, ob im Einzelfall
eine Anderung des Produkts vorliegt, die die Markenfunktion beeintrachtigt, und
deshalb die Erschépfung ausgeschlossen ist, ist Aufgabe der nationalen Gerich-

te.

d) Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dal3 das Berufungs-
gericht eine rechtsmil3brauchliche Geltendmachung der Markenrechte durch die
Klagerin verneint hat. Die Klagerin braucht einen Weitervertrieb der mit ihrer
Marke gekennzeichneten Waren nicht hinzunehmen, wenn der Originalzustand
der von ihr produzierten und vertriebenen Mobiltelefone von den Beklagten

oder auf deren Veranlassung durch andere verandert worden ist.

Eine irreflhrende Werbung eines Netzbetreibers gegentber Endkunden
schliel3t die markenrechtlichen Anspriiche der Klagerin nicht aus. Die Werbung
eines Netzbetreibers braucht die Klagerin sich nicht zurechnen zu lassen. Glei-
ches qilt fur den von den Beklagten erhobenen Vorwurf einer Preisverschleie-
rung durch einen Netzbetreiber beim Absatz der Mobiltelefone, fur die im Gbri-
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gen stichhaltige Anhaltspunkte von den Beklagten nicht konkret dargelegt wor-

den sind.

Zu Unrecht beruft sich die Revision gegenuber den markenrechtlichen
Anspruchen der Klagerin auch auf eine Mitwirkung an einer Manipulation des
Borsenwertes eines Netzbetreibers durch die Bindung von Neukunden und auf
eine Beteiligung an einem Verdrangungswettbewerb gegeniiber dem Handel.
Das Berufungsgericht hat festgestellt, dal3 die Klagerin jedenfalls an derartigen
Malinahmen nicht beteiligt ist. Durchgreifende Verfahrensriigen gegen diese

Feststellungen hat die Revision nicht erhoben.

2. Die weiteren von der Klagerin geltend gemachten Anspriiche beruhen
auf 8 19 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG, § 242 BGB (Auskunftsantrag), 8§ 18 Abs. 1
MarkenG (Vernichtungsantrag) und auf § 14 Abs. 6 MarkenG (Antrag auf Fest-
stellung der Schadensersatzverpflichtung).
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lll. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm

Pokrant Bilischer



