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1. PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- UND
ARBEITNEHMERERFINDERRECHT

Art. 69 EPU

1. § 145 PatG ist auf die Geltendmachung
lizenzvertraglicher Anspriiche nicht
(entsprechend) anwendbar.

2. Die Darlegungs- und Beweislast fiir
das Erléschen eines Lizenzpatentes trifft den
aus dem Vertrag auf Zahlung der vereinbarten
Lizentgebiihren in Anspruch genommenen
Lizenznehmer.

3. Unterliegt der Lizenzvertrag deutschem
materiellen Recht, kommt es fiir die Pflicht
zur Zahlung der Lizenzgebiihren auf die
materielle Rechtsbestédndigkeit auch eines
ausléndischen Lizenzpatentes grundsétzlich
nicht an.

4. Zum Schutzbereich des deutschen
Teils eines europdischen Patents unter dem
Gesichtspunkt der Uberbestimmung und der
Aquivalenz.

(Teilurteil vom 28. Januar 1997, 4 O 377/95 -
Sonnenblende)

Sachverhalt: Die Klagerin ist ein Produkti-
onsunternehmen, zu dessen Fertigungs- und
Lieferprogramm unter anderem Sonnenblenden
fir Kraftfahrzeuge gehéren. Auf diesem Gebiet
verflgt sie Uber zahlreiche in- und auslandische
Schutzrechte.

Die Beklagte ist ein in Spanien ansassiges
Produktionsunternehmen, welches ebenfalls Son-
nenblenden fir Kraftfahrzeugtypen verschiedener
Automobilhersteller herstellt und vertreibt, die
diese Kraftfahrzeuge in Spanien produzieren und
von dort nach Deutschland sowie in weitere Mit-
gliedsstaaten der Europaischen Union exportie-
ren. Zudem beliefert die Beklagte Automobilher-
steller sowie Zubehoér- und Ersatzteilvertreiber
mit Sonnenblenden auch an ihrem jeweiligen
Produktions- bzw. Geschéftssitz in Europa.

Am 19. Januar 1978 schlossen die Parteien
einen Lizenz- und Know-How-Vertrag, durch den
die Beklagte fir Spanien eine Lizenz an zwei
Schutzrechten der Klagerin erhielt. Hierbei einig-
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ten sich die Parteien auf die Geltung materiellen
Rechtes der Bundesrepublik Deutschland fir
Streitigkeiten aus diesem Vertrag, seiner Durch-
fuhrung und seiner Beendigung. Durch Vertrag
vom 21. April 1986 &nderten und erganzten die
Parteien ihre ursprlingliche Vereinbarung. Unter
anderem wurde eine Vielzahl von im einzelnen
aufgelisteten Schutzrechten der Klagerin zum
Gegenstand des Vertrages gemacht (vgl. Anla-
gen K 3, K 4). Zu diesen Schutzrechten gehorte
auch das hier interessierende européische Patent
0 036 448 (Lizenzpatent, Anlage K 7) mit den
benannten Vertragsstaaten Deutschland, Frank-
reich, GroBbritannien, Italien und Schweden, das
auf einer am 30. September 1981 verdffentlich-
ten, eine deutsche Prioritat vom 22. Marz 1980 in
Anspruch nehmenden Anmeldung vom 13. De-
zember 1980 beruht. Die Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 15.
Juni 1983. Anspruch 1 des Lizenzpatentes hat
folgenden Wortlaut:

"Sonnenblende, insbesondere flir Fahrzeu-
ge, mit einem Sonnenblendenkdrper (1) aus
Schaumkunststoff, der eine von einer Breitseite
ausgehenden, zur Aufnahme eines Spiegels (4)
dienende Ausnehmung (9) aufweist und der von
einer Hullfolie (8) umgeben ist, die auch die Aus-
nehmung (9) unter Anlage an deren Wandungen
Uberdeckt, dadurch gekennzeichnet, daB die
Hullfolie (8) im Uberdeckungsbereich (10) der
Ausnehmung (9) eine gegeniber ihren anderen
Bereichen wesentlich erhdhte Elastizitat und/oder
netzartige Ausbildung aufweist.”

Far die Zeit vom 1. Januar 1988 bis zum 31.
Dezember 1989 rechnete die Beklagte gegen-
Uber der Klagerin Sonnenblenden fir die Fahr-
zeugtypen SEAT-Ibiza, SEAT-Malaga, Opel-
Corsa und Renault C 40 von der Kl&gerin unbe-
anstandet ab. Im Juni 1991 zahlte die Beklagte
zudem an die Klagerin fir die Fahrzeugtypen
SEAT-Ibiza und SEAT-Malaga einen weiteren,
auf die Zeit vom 1. Januar 1990 bis zum 30. April
1991 bezogenen Lizenzbetrag. Die letzte Lizenz-
abrechnung der Beklagten datiert vom 12. No-
vember 1991 und bezieht sich auf die Kraftfahr-
zeugmodelle SEAT-Ibiza und SEAT-Malaga.
Keine dieser Abrechnungen erfaB3t jedoch die
Patentgruppe ,H 866/867%, zu der auch das Li-
zenzpatent gehoért. In einer zwischen den Partei-
en gefiihrten Korrespondenz im Jahre 1995 wur-
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de die Beklagte von der Klagerin vergeblich auf-
gefordert, (dber den Umfang ihrer Be-
nutzungshandlungen bezlglich des Lizenzpaten-
tes Auskunft zu erteilen sowie abzurechnen und
Zahlung zu leisten.

Im April 1995 stellte die Kl&gerin fest, dafB
die Beklagte Sonnenblenden fir den Fahrzeugtyp
SEAT-Toledo herstellt und im Gebiet der ge-
nannten Vertragsstaaten vertreibt, deren Ausge-
staltung sich aus dem als Anlage K 12 zu den
Akten gereichten Muster einer aufgeschnittenen
Sonnenblende aus der Produktion der Beklagten
ergibt. Dieses Muster 1&Bt unstreitig erkennen,
daB der Sonnenblendenkérper aus Kunststoff
besteht, jedoch nicht geschdumt, sondern im
Wege der Blasformung hergestellt ist, d. h. aus
einem einen Hohlraum umschlieBenden massi-
ven Wandungen besteht.

Dartber hinaus stellte die Kléagerin fest, daB
die Beklagte Sonnenblenden mit Spiegel fir den
Fahrzeugtyp Opel-Omega herstellt und vertreibt,
deren Ausgestaltung sich aus dem als Anlage K
12a eingereichten Muster einer Sonnenblende
ergibt, welches - wie sich nach dem Aufschnei-
den dieses Musters in der letzten mindlichen
Verhandlung ergeben hat - aus Schaumkunststoff
besteht.

Die Kl&gerin ist der Ansicht, die Beklagte sei
ihr zur Auskunftserteilung und Zahlung entspre-
chender Patentlizenzgebuhren verpflichtet, da
die im Opel-Omega verwendeten Sonnenblenden
nach Anlage K 12a die Merkmale des Lizenzpa-
tentes - nunmehr unstreitig - wortlautgeman ver-
wirklichten und die Auslegung des Lizenzpaten-
tes unter Berlcksichtigung des technischen Ge-
samtzusammenhanges ergebe, daB auch die von
der Beklagten fir den SEAT-Toledo verwendete
Sonnenblende, die im Wege der Blasformung
hergestellt worden sei, den Wortsinn des An-
spruchs des Lizenzpatentes erfllle, jedenfalls
aber als mit aquivalenten Mitteln arbeitende Ab-
wandlung in den Schutzbereich des Patentes
falle.

Aus den Griinden: Die Klage ist zulassig,
im aus der Urteilsformel ersichtlichen Umfang zur
Endentscheidung reif und insoweit begriindet.
Die Kl&gerin kann von der Beklagten auf der
Grundlage der vertraglichen Vereinbarungen der
Parteien vom 8. Mai 1989 Auskunft darlber ver-
langen, in welchem Umfang die Beklagte Son-
nenblenden aus Schaumkunststoff in die Ver-
tragsstaaten geliefert hat, in denen das Lizenzpa-
tent gilt. Ferner kann die Klagerin Auskunft dar-
lber beanspruchen, in welchem Umfang Son-
nenblenden aus Blaskunststoff von der Beklagten
nach Deutschland geliefert worden sind. Im Um-
fang der geschuldeten Auskunft ist die Beklagte
der Klagerin auch zur Zahlung der vereinbarten
Lizenzgebuhren verpflichtet. Noch der Aufklarung
bedarf, ob auch der Schutzumfang der nicht-
deutschen Teile des Lizenzpatentes auf Sonnen-

blenden aus Blaskunststoff erstreckt werden
kann.

I. Die Klage ist zulassig. § 145 des Patent-
gesetzes (PatG) steht der Geltendmachung ver-
traglicher Anspruche der Klagerin bereits deshalb
nicht entgegen, da diese Norm sich ausdriicklich
nur auf nach den §§ 9, 139 PatG erhobene Kla-
gen gegen denselben Beklagten wegen dersel-
ben oder einer gleichartigen Handlung auf Grund
eines anderen Patentes bezieht und eine durch
Analogie zu schlieBende Regelungslicke far
vertragliche Anspriiche nicht erkennbar ist.

Il. Das Lizenzpatent betrifft eine Sonnen-
blende, insbesondere fiir Fahrzeuge, wie sie aus
der Figur 3 der als Anlage K 9 Uberreichten fran-
zosischen Patentschrift 2 365 454 bekannt ist
und sich durch folgende Merkmale beschreiben
1aBt:

1. Die Sonnenblende hat einen Sonnenblen-
denkdrper aus Schaumkunststoff.

2. Der Sonnenblendenkdrper weist eine von
einer Breitseite ausgehende, zur Aufnahme eines
Spiegels dienende Ausnehmung auf.

3. Der Sonnenblendenkérper ist von einer
Hallfolie umgeben.

4. Die Hullfolie Gberdeckt auch die Ausneh-
mung unter Anlage an deren Wandungen.

Derartige Sonnenblenden - so fihrt die Li-
zenzpatentschrift aus - sind in verschiedenen
Ausfihrungsformen bekannt. So zeige das deut-
sche Gebrauchsmuster 74 23 932 eine Sonnen-
blende mit einem in eine Ausnehmung des Son-
nenblendenkdrpers eingesetzten Spiegel, der am
auBenseitigen Randbereich umlaufend von dem
Randbereich einer fensterartigen Offnung der
den Sonnenblendenkérper umgebenden Hullfolie
Ubergriffen und mit diesem verklebt sei. Eine
andere bekannte Sonnenblende sehe vor, einen
Spiegel in einen Rahmen einzusetzen, den Rah-
men mit Spiegel in einer Ausnehmung des Son-
nenblendenkdrpers anzuordnen und den Randbe-
reich einer fensterartigen Offnung der den Son-
nenblendenkérper umgebenden Hullfolie  mit
einem umlaufenden Flansch des Rahmens zu
verschweiBen. Dabei sei noch zwecks Abdek-
kung der SchweiBnaht auf dem Spiegelrahmen
ein zusatzlicher AuBenrahmen angeordnet.
Durch die deutsche Offenlegungsschrift 26 19
844 sei eine Sonnenblende mit einem in eine
hinterschnittene Ausnehmung des Sonnenblen-
denkdrpers eingeklipsten Spiegel bekannt, wobei
es moglich sei, die Randbereiche einer fen-
sterartigen Offnung der den Sonnenblendenkdr-
per umgebenden Hullfolie in die Ausnehmung mit
einzuziehen. SchlieBlich seien auch Sonnen-
blenden mit beleuchtbaren bzw. hinterleuchtba-
ren Spiegeln bekannt, wobei jeweils der Spiegel
zusammen mit einem ihn tragenden Rahmen in
ein mit Lichtquellen ausgeristetes Gehause ein-
gesetzt sei, welches seinerseits in einer Ausneh-
mung des Sonnenblendenkérpers befestigt sei.
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Auch bei diesen bekannten Sonnenblenden sei
der Sonnenblendenkérper jeweils von einer Hiill-
folie umgeben, die im Spiegelbereich eine fen-
sterartige Offnung aufweise, deren Randbereich
mit dem Gehause oder Spiegelrahmen durch
Kleben oder SchweiBen verbunden sei (vgl.
Spalte 1 Zeilen 15 - 45).

Allen vorgenannten Sonnenblenden - so
hebt die Lizenzpatentschrift vor - sei daher ge-
meinsam, die den Sonnenblendenkdrper umge-
benden Hillfolie im Spiegelbereich mit fensterar-
tigen Offnungen auszubilden und die die Offnun-
gen begrenzenden R&nder an den Spiegeln
und/oder den Spiegelrahmen zu befestigen. Dies
bereite in der Praxis oftmals erhebliche Schwie-
rigkeiten, da es aus &sthetischen Griinden erfor-
derlich sei, sowohl die Offnungsrander als auch
die Befestigungsnahte sehr sorgfaltig und sauber
auszubilden. Auch kénne man bei vielen Son-
nenblenden herkémmlicher Art einen ungeraden
Verlauf der SchweiBnaht der Hllfolie, die an der
Schmalseite des Sonnenblendenkdrpers umlau-
fend vorgesehen sei, feststellen, der zu Bean-
standungen AnlaB geben kénne. Dieser ungerade
Verlauf der SchweiBnaht sei darauf zurlickzufiih-
ren, daB die Hullfolie, die den Sonnenblenden-
kOrper stramm sitzend umgebe, durch die fen-
sterartige Offnung bereichsweise geschwécht sei,
so daB sich die Hillfolie und damit die SchweiB-
naht verziehen kénnten.

Von den Sonnenblenden der vorgenannten
Art unterscheide sich die in der Figur 3 der fran-
z@sischen Patentschrift 2 365 454 gezeigte Son-
nenblende insofern, als der Sonnen-
blendenkérper hier an der Breitseite eine Aus-
nehmung aufweise, in die die den Sonnenblen-
denkérper umgebende Hiillfolie eingezogen sei.
Um das Einziehen der Hdllfolie in die relativ fla-
che Ausnehmung zu ermdéglichen, sei mit dem
den Sonnenblendenkérper aussteifenden Rah-
men eine Platte aus Metall oder Fasermaterial
verbunden, und der seinerseits mit einem Uber-
zug versehene Spiegel sei mittels Nieten oder
anderer Befestigungsmittel an der Platte festge-
legt, wobei nicht ohne weiteres erkennbar sei, wie
die Festlegung im einzelnen erfolgen solle.

Das der Erfindung zugrunde liegende techni-
sche Problem wird in der Patentschrift dahin
umschrieben, eine Sonnenblende der eingangs
genannten Art in der Herstellung, insbesondere in
Bezug auf das Einziehen der Hullfolie in die Aus-
nehmung des Sonnenblendenkdrpers, zu verein-
fachen und gleichzeitig qualitativ zu verbessern.

Erfindungsgem&B wird dieses technische
Problem mit folgenden weiteren Merkmalen ge-
[6st:

5. Die Hiillfolie weist im Uberdeckungsbe-
reich der Ausnehmung

a) eine gegendber ihren anderen Bereichen
wesentlich erhéhte Elastizitat

und/oder

b) eine netzartige Ausbildung

auf.

Durch diese erfindungsgeméaBe MaBnahme
entfallt das Einstanzen einer fensterartigen Off-
nung in die Hullfolie ebenso wie das bisher erfor-
derliche VerschweiBen oder Verkleben der die
Offnung begrenzenden Randbereiche. Dadurch,
daB gemaRB der Erfindung die Hdllfolie im Uber-
deckungsbereich der Ausnehmung mit einer ge-
genliber ihren anderen Bereichen wesentlich
erhéhten Elastizitdt ausgebildet ist, ist es mdg-
lich, den Sonnenblendenkérper in gewohnter
Weise herzustellen und mit einer ohne fensterar-
tige Offnung ausgebildeten Hillfolie zu umgeben.
Durch Einstecken des Spiegels, der auch mit
einem Rahmen versehen und/oder mit einem
Gehause kombiniert sein kann, in die Ausneh-
mung des Sonnenblendenkdrpers wird die Hillfo-
lie auf Grund der partiell vorgesehenen erhdhten
Elastizitdt mit in die Ausnehmung eingezogen
und schmiegt sich an die Ausnehmungswandun-
gen an. Alternativ kann das erleichterte Einzie-
hen der Hullfolie in die Ausnehmung geman der
Erfindung vorzugsweise dadurch erreicht werden,
daB die Hullfolie im Uberdeckungsbereich der
Ausnehmung netzartig ausgebildet ist. Ist die
Hallfolie - auch im netzartigen Bereich - aus ei-
nem einheitlichen Material, so liegt im netzarti-
gen Bereich eine Fl&chenreduzierung vor, wo-
durch dieser Bereich mit geringerem Kraftauf-
wand gedehnt werden kann als in der Flache
ungeschwachte Bereiche.

lll. Von dieser technischen Lehre macht die
Beklagte mit den von ihr hergestellten Sonnen-
blenden, wie sie als Anlage 12a zu den Akten
gereicht wurden und insbesondere im Opel-
Omega Verwendung finden, Gebrauch. Da un-
streitig ist, daB es sich um einen Sonnenblen-
denkdrper aus Schaumkunststoff handelt und
auch die tbrigen Merkmale der patentgemé&Ben
Lehre verwirklicht sind, entspricht diese Sonnen-
blende wortlautgemaB Anspruch 1 des Lizenzpa-
tentes. Sie fallt daher ohne weiteres in den
Schutzbereich nicht nur des deutschen Teils des
Lizenzpatentes, sondern auch seiner franzdsi-
schen, britischen, italienischen und schwedischen
Teile, fOr die gleichermaBen gilt, daB der
Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der
Patentanspriche bestimmt wird (Art. 69 Abs. 1
des  Europaischen Patentibereinkommens
[EPUY)).

Die Beklagte kann sich demgegenUber nicht
mit Erfolg darauf berufen, die Klagerin habe nicht
dargetan, daB die in Rede stehenden nationalen
Teile des Lizenzpatentes noch in Kraft stehen.
Dabei kann dahinstehen, ob die Fortgeltung der
jeweiligen nationalen Teile des Lizenzpatentes
durch die von der Kl&gerin eingereichten Unter-
lagen hinreichend belegt ist, da diesen zu ent-
nehmen ist, daB sie ein Inkraftstehen der jeweili-
gen nationalen Teile des Lizenzpatentes bestati-
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gen, was allenfalls hinsichtlich der Einzahlungs-
belege (Italien) fraglich sein kénnte. Der Verwert-
barkeit dieser Unterlagen steht jedenfalls nicht
entgegen, daB sie nicht ins Deutsche Ubersetzt
worden sind, denn § 184 GVG gilt nur far Erkl&-
rungen gegeniber dem Gericht, nicht jedoch fir
fremdsprachliche Urkunden, die zum Beleg des
Parteivorbringens vorgelegt werden (vgl. Z6l-
ler/Gummer, ZivilprozeBordnung [ZPQ], 19. Aufl.,
§ 184 GVG Rdnr. 1). Auf den Inhalt dieser Ur-
kunden kommt es jedoch letztlich nicht an. Denn
wenn die Beklagte - was sie nicht einmal tut -
behaupten wollte, die durch die Erteilung des
Lizenzpatentes und Veréffentlichung der europai-
schen Patentschrift entstandenen nationalen
Patente seien - etwa durch Nichtzahlung von
Jahresgebuhren - erloschen, behauptete sie ei-
nen rechtsvernichtenden Tatbestand, flir den sie
demzufolge die Darlegungs- und Beweislast
tragt. Da die Beklagte jedoch keine Tatsachen
vorgetragen hat, die den SchluB auf ein Erl6-
schen des Schutzes zulassen, und die jeweilige
gesetzliche Schutzdauer noch nicht abgelaufen
ist, ist vom Fortbestand samtlicher nationaler
Teile des Lizenzpatentes auszugehen.

Die Beklagte kann auch nicht mit dem Ein-
wand gehdrt werden, das Lizenzpatent sei nich-
tig. Zwar ist die Kammer nur hinsichtlich des
deutschen Teils des Lizenzpatentes gehindert,
dieses als nicht schutzfahig anzusehen, da hier-
Uber nach bestandskraftiger Patenterteilung nur
das Bundespatentgericht in einem Nichtigkeits-
verfahren befinden kénnte. Auf die materielle
Gultigkeit des Lizenzpatentes kommt es jedoch
nicht an, da nach gefestigter Rechtsprechung
weder die Rechtsverbindlichkeit eines Lizenzver-
trages noch grundsétzlich die Pflicht zur Zahlung
der vereinbarten Lizenzgeblhren dadurch berihrt
wird, daB der Gegenstand des lizenzierten
Schutzrechtes die gesetzlichen Schutzvorausset-
zungen nicht erfillt, solange das Schutzrecht
formell fortbesteht (vgl. nur BGHZ 86, 330, 334 -
Brickenlegepanzer; BGH, GRUR 1993, 40 -
Keltisches Horoskop). Dies gilt nicht nur fir Pa-
tente, sondern auch fiir Gebrauchsmuster und
damit fir Schutzrechte, deren Gultigkeit prinzipi-
ell von dem Verletzungsgericht oder dem mit
einer lizenzvertraglichen Streitigkeit befaBten
Gericht Uberpriift werden kann (vgl. BGH, GRUR
1977, 107, 109 - Werbespiegel). Fur auslandi-
sche Patente gilt daher nichts anderes. Ob, wie
die Beklagte behauptet, nach franzésischem und
italienischen Recht der auf Zahlung von Lizenz-
geblhren in Anspruch genommene Lizenzneh-
mer die Nichtigkeit des Vertragsschutzrechtes
einwenden kann, ist unerheblich, denn das Ver-
tragsverhdltnis der Parteien ist nach deutschem
Recht zu beurteilen, das daher auch fiir die Fra-
ge maBgeblich ist, ob es fir die Zahlungspflicht
der Beklagten auf die materielle Gultigkeit des
Lizenzpatentes ankommt.

IV. Die Beklagte hat darlber hinaus aber
auch durch Herstellung und Vertrieb der Sonnen-
blende in der Ausgestaltung nach Anlage 12 je-
denfalls vom deutschen Teil des Lizenzpatentes
Gebrauch gemacht; ob der Schutzbereich der
dbrigen nationalen Teile des Lizenzpatentes ent-
sprechend zu bemessen ist, bedarf noch der
Klarung'.

1. Die Ausgestaltung dieser Sonnenblende
weicht vom Wortlaut des Patentanspruches inso-
fern ab, als der Sonnenblendenkérper nicht aus
Schaumkunststoff besteht, sondern im Wege des
Blasformens hergestellt worden ist. Gleichwohl
verwirklicht die Sonnenblende die patentierte
technische Lehre. Denn wie der Fachmann dem
im Lichte der Beschreibung verstandenen Pa-
tentanspruch ohne weiteres entnimmt, kommt es
fur die Erfindung nicht darauf an, daB der Son-
nenblendenkérper aus einem Kunststoff besteht,
der aufgeschaumt ist. Wie die Kl&agerin unwider-
sprochen vorgetragen hat, wurden Sonnen-
blendenkérper zum Prioritdtszeitpunkt zwar Ubli-
cherweise aus Schaumkunststoff hergestellt.
Eine Bedeutung fur das Leistungsergebnis der
Erfindung hat die Wahl gerade dieses Kunst-
stoffmaterials jedoch - flr den Fachmann er-
kennbar - nicht, da fir die Lésung des techni-
schen Problems der Erfindung nicht der Sonnen-
blendenkérper maBgeblich ist, der in gewohnter
Weise hergestellt werden soll (vgl. Spalte 2, Zei-
len 51 - 53 der Lizenzpatentschrift), sondern al-
lein die Ausgestaltung der Hullfolie, die im Uber-
deckungsbereich der Ausnehmung mit einer ge-
genlber ihren Ubrigen Bereichen wesentlich er-
héhten Elastizitat (mit der Moglichkeit der Einzie-
hung in die im Sonnenblendenkérper vorhandene
Ausnehmung fir den Spiegel) ausgestattet sein
soll. DaB die Einziehung der in diesem Bereich
besonders elastisch ausgestalteten Hdllfolie in
die Ausnehmung dergestalt, daB sie sich an die
Ausnehmungswandungen anschmiegt, in identi-
scher Weise bei einer aus blasgeformtem Kunst-
stoff hergestellten Sonnenblende méglich ist, ist
unzweifelhaft und fur den Fachmann ohne weite-
res zu erkennen.

2. Dieser Befund spricht dafir, daB sich dem
Fachmann die Angabe im Patentanspruch, daB
der Sonnenblendenkdrper aus Schaumkunststoff
besteht, bei der Auslegung des Anspruchs als zur
Verwirklichung des Erfindungsgedankens Uber-
flissig darstellt und er sie lediglich als Umschrei-
bung eines in Ublicher Weise hergestellten Son-
nenblendenkdrpers versteht. Patentrechtlich ware
in diesem Fall eine Uberbestimmung anzuneh-
men, die bei der Bestimmung des Gegenstands
der Erfindung auBer Betracht bleiben kann (vgl.
Benkard/Ullmann, PatG, 9. Aufl., § 14 Rdnr.
143).

' Hierzu hat die Kammer einen BeweisbeschluB vom selben
Tage erlassen.
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3. Jedenfalls erkennt der Fachmann aber bei
am Sinngehalt des Patentanspruchs orientierten
Uberlegungen, daB er in Abwandlung dessen,
was der Anspruch seinem Wortlaut nach unmit-
telbar lehrt, zur Erreichung des mit der Erfindung
angestrebten Erfolges auch einen im Blasform-
verfahren hergestellten Kunststoffkérper statt
eines aus Schaumkunststoff hergestellten Son-
nenblendenkdrpers einsetzen kann. DaB diese
Wahl zum Prioritatszeitpunkt nicht UOblich war,
bedeutet nicht, daB fir den Fachmann die Még-
lichkeit nicht erkennbar war, das ihm bekannte
Material bzw. Herstellungsverfahren auch fir
Sonnenblenden erfindungsgeméBer Ausgestal-
tung zu verwenden. Unter den nach Art. 69 EPU,
§ 14 PatG zu bestimmenden Schutzbereich eines
Patentes fallt jedoch nicht allein das, was sich
aus dem genauen Wortlaut der Patentanspriche
ergibt. Eine Benutzung der Erfindung kann viel-
mehr auch dann vorliegen, wenn eine vom Sinn-
gehalt der Patentanspriche abweichende Aus-
fGhrung zur Beurteilung steht, der Fachmann
aber auf Grund von Uberlegungen, die an den
Sinngehalt der in den Anspriichen beschriebenen
Erfindung anknipfen, die bei der angegriffenen
Ausfihrungsform eingesetzten abgewandelten
Mittel mit Hilfe seiner Fachkenntnisse zur Lésung
des der Erfindung zugrunde liegenden Problems
als gleichwirkend auffinden konnte (st. Rspr.; vgl.
statt aller BGH GRUR 1989, 903, 904 - Batterie-
kastenschnur). In diesem Sinne handelt es sich
nach den vorstehenden Ausfihrungen bei dem
blasgeformten Sonnenblendenkdrper jedenfalls
um ein aquivalentes Mittel, das in den Schutzbe-
reich des deutschen Teils des Lizenzpatentes
einzubeziehen ist.

4. Der Ausdehnung des Schutzbereichs des
Lizenzpatentes auf eine solche Ausfiihrungsform
steht der von der Beklagten erhobene "Form-
stein-Einwand" nicht entgegen. Bei der Be-
stimmung des Schutzbereiches eines Patents
nach Artikel 69 EPU, § 14 PatG ist zwar der Ein-
wand zugelassen, die als &quivalente Benutzung
in Anspruch genommene Ausfihrungsform stelle
mit Ricksicht auf den Stand der Technik keine
patentfahige Erfindung dar (BGH, GRUR 1986,
803, 805 - Formstein). Dieser Einwand, flr den
der in Anspruch genommene Beklagte die Dar-
legungs- und Beweislast tragt (BGH, a.a.O., Sei-
te 806), kann jedoch nur durchgreifen, wenn die
angegriffene Ausfihrungsform in der Gesamtheit
ihrer wortlautgemaB oder &quivalent mit dem
Patent Ubereinstimmenden Merkmale im Stand
der Technik bekannt oder durch diesen nahege-
legt war. Dem von der Beklagten auf das deut-
sche Gebrauchsmuster 76 14 171 (Anlage B 3)
gestutzten Einwand steht daher schon entgegen,
daB er sich nicht gegen die Patentfahigkeit der
angegriffenen Ausfihrungsform gegenlber dem
Stand der Technik richtet, sondern gegen die
Schutzfahigkeit des Lizenzpatentes selbst.

Der allgemeine Grundsatz, daB die Rechts-
bestandigkeit eines erteilten Patents im vorlie-
genden Verfahren wie im Verletzungsprozef
nicht zu prifen, sondern das Patent so, wie es
erteilt oder beschrankt worden ist, vom Verlet-
zungsgericht hinzunehmen ist, gebietet es je-
doch, daB die im Rechtsstreit als &quivalente
Benutzung in Anspruch genommene Ausfiih-
rungsform auf den (Formstein-)Einwand des Be-
klagten hin nur dann auf ihre Erfindungshéhe
untersucht wird, wenn der entgegengehaltene
Stand der Technik Uberhaupt die &aquivalente
Abwandlung und nicht ausschlieBlich solche
Merkmale des Patentanspruchs betrifft, die bei
der angegriffenen Ausfihrungsform wortsinnge-
manB verwirklicht sind (Kammer, GRUR 1994,
509 - Rollstuhlfahrrad). Im Gbrigen nimmt das
Gebrauchsmuster aber auch die Erfindung weder
vorweg noch legt es sie nahe. Die Entgegenhal-
tung befaBt sich mit der Verbesserung der Ein-
passung und Befestigung des Spiegels im Son-
nenblendenkérper, indem sie lehrt, Teilbereiche
der Spiegelaufnahme hinterschnitten auszubilden
und Spiegelaufnahme und Spiegel sich gegensei-
tig angleichende Flachenformen zu geben. So-
weit die Hillfolie Gberhaupt erwahnt wird (Seite 4,
2. Absatz der Beschreibung), soll diese einen
Freischnitt aufweisen und kein Netzwerk im Sin-
ne des Lizenzpatentes und bei weicher oder er-
weichter Folie im Randbereich eingezogen und
paBgeformt werden. Eine Anregung, durch eine
besondere Ausgestaltung der Hillfolie gerade im
Uberdeckungsbereich der Ausnehmung auf den
Freischnitt zu verzichten, offenbart dieser Stand
der Technik nicht.

V. Danach ergibt sich fir die Kl&gerin im zu-
erkannten Umfang ein Anspruch auf die begehrte
Auskunftserteilung Uber die fallig gewordenen
Lizenzgebuhren nach MaBgabe der vertraglichen
Bestimmungen in §§ 3 und 4 des ersten Ande-
rungsvertrages vom 21. April 1986 in Verbindung
mit § 3 des zweiten Anderungsvertrages vom 8.
Mai 1989. In entsprechendem Umfang ist die
Beklagte der Klagerin auch zur Zahlung von Li-
zenzgebihren verpflichtet. Da die Klagerin auf
Grund fehlender Abrechnung ihren Zahlungsan-
spruch noch nicht beziffern kann, sie aber ein
rechtliches Interesse im Sinne des § 256 Abs. 1
ZPO daran hat, die Verpflichtung der Beklagten
zur Zahlung zunachst dem Grunde nach festge-
stellt zu erhalten, ist dem Feststellungsbegehren
der Kl&gerin zu entsprechen.

§ 141 PatG

Auch wenn konkrete Verletzungs-
handlungen nur fiir einen verjahrten
Zeitraum nachgewiesen sind (mit der Folge,
daB der Schadensersatzanspruch des
Patentinhabers insoweit nach §§ 141 PatG, 48
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PatG 1968 auf den Anspruch auf Herausgabe
des durch die Verletzung Erlangten nach den
Vorschriften (iber die Herausgabe einer
ungerechtfertigten Bereicherung beschréankt
ist), rechtfertigen es diese
Verletzungshandlungen, die (unbeschrankte)
Verpflichtung des Verletzers zum
Schadensersatz auch fiir die unverjahrte Zeit
festzustellen.

(Urteil vom 7. Januar 1997, 4 O 10/96 -
Lichtbogen-SchweiBbrenner)

Aus den Griinden: Die Beklagte ist gegen-
lber dem Klager zur Leistung von Schadenser-
satz verpflichtet, § 47 Abs. 2 PatG (1968). Denn
als Fachunternehmen hétte sie die Patentverlet-
zung bei Anwendung der im Geschéftsverkehr
erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen kén-
nen, § 276 BGB. Da es hinreichend wahrschein-
lich ist, daB dem jeweiligen Patentinhaber durch
die rechtsverletzenden Handlungen der Beklag-
ten ein Schaden entstanden ist, der von dem
Klager jedoch noch nicht beziffert werden kann,
weil er den Umfang der rechtsverletzenden Be-
nutzungshandlungen ohne sein Verschulden nicht
im einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse
des Klagers an einer Feststellung der Schadens-
ersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO.
Die Verpflichtung zur Schadensersatzleistung
beschrankt sich, nachdem die Beklagte die Ein-
rede der Verjahrung erhoben hat, fir die Zeit vor
dem 20. November 1992 - drei Jahre vor Klage-
einreichung am 20. November 1995 - auf die
Herausgabe dessen, was die Beklagte durch die
Verletzung auf Kosten der Patentinhaber erlangt
hat, nach den Vorschriften lber die Herausgabe
einer ungerechtfertigten Bereicherung, § 48 PatG
(1968).

Entgegen der Ansicht der Beklagten ist das
Vorbringen des Klagers zum Verletzungstatbe-
stand auch insoweit hinreichend substantiiert, als
Schadensersatz fur die nicht verjdhrte Zeit gel-
tend gemacht wird. Da - unstreitig - in der Zeit
vor dem 20. November 1992 Benutzungshand-
lungen der Beklagten erfolgt sind, die die Kam-
mer aus den oben erlauterten Grinden als
rechtsverletzend und schuldhaft begangen an-
sieht, sind die Voraussetzungen des Anspruchs
des Klagers gegen die Beklagte auf Leistung von
Schadensersatz schlissig vorgetragen und kann
eine entsprechende Feststellung erfolgen. Der
Umstand, daB ein Teil dieses Anspruchs verjahrt
ist, hat zwar zur Folge, daB die daraus erwach-
senden Rechtsfolgen zu beschranken sind, a8t
aber die Darlegung der Anspruchsgrundlage als
solche unberthrt. Es bedarf daher keines beson-
deren Vortrags mehr zu Verletzungshandlungen
gerade wahrend der nicht verjahrten Zeit, um
auch fir diesen Zeitraum die von dem Klager

begehrte Feststellung zur Verpflichtung der Be-
klagten, Schadensersatz zu leisten, treffen zu
kbnnen.

2. KENNZEICHENRECHT

§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

1. Zum Schutzbereich des Zwillings-
zeichens (vgl. BGH, GRUR 1957, 287 -
Plasticummannchen; OLG Diisseldorf, GRUR
1957, 439 - Zwillingszeichen; OLG Diisseldorf,
GRUR 1959, 238 - Traubentrager).

2. Zur Frage, ob die Anbringung eines
Zeichens auf Werbegeschenken als
rechtserhaltende Benutzung fiir Waren der
verschenkten Art in Betracht kommt.

(Urteil vom 7. Januar 1997, 4 O 123/96 -
Zwillingszeichen)

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

1. Der Marke "Vita" kommt fir
Heimtierfutter normale Kennzeichnungskraft
zu.

2. Bei einer zusammengesetzten
Kennzeichnung (hier: "Ovator Hunde-Menii
Vital") kann die Verwechselungsgefahr mit
einem dlteren Zeichen (hier: "Vita")
grundsatzlich nicht damit begriindet werden,
daB das zusammengesetzte Zeichen neben
einer Dachmarke ("Ovator") eine dem élteren
Zeichen éahnliche Zweitmarke ("Vital")
enthalte.

3. Zur Frage, ob in der Waren-
kennzeichnung "Ovator Hunde-Menii Vital”
dem Zeichenbestandteil "Vital" pragende
Bedeutung zukommt.

(Urteil vom 20. Januar 1997, 4 O 393/96 -
VITA/VITAL 11l

Sachverhalt: Die Antragstellerin (Ast.) stellt
her und vertreibt seit Jahrzehnten Futtermittel fur
Heimtiere, vorwiegend Nagetiere und Végel, und
sonstigen Heimtierbedarf. lhr Jahresumsatz be-
lief sich 1991 auf ca. 277.000.000,- DM, 1992 auf
ca. 298.000.000,- DM und 1993 auf ca.
307.000.000,- DM. Sie ist Inhaberin zahlreicher
Wortmarken mit dem aus ihrer Firmenbezeich-
nung abgeleiteten Kirzel "Vita" als Bestandteil
sowie von drei Wortmarken "Vita/VITA"™ in Al-
leinstellung. Unter den vorgenannten Verfi-
gungsmarken vertreibt die Ast. diverse Heimtier-
futtermittel. FUr Katzen vertreibt sie unter ande-
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rem ein Flockenfutter mit der Bezeichnung "Vita"
sowie das Produkt "Vita-catwurst". Flir Hunde
vertreibt sie das Produkt "Vita-dogwurst". Ver-
schiedene Fischfuttersorten vertreibt sie unter
der Verfigungsmarke "Vita plus", weitere Sorten
unter der Verfiigungsmarke "Vita".

Gestltzt auf eine in ihrem Auftrag durchge-
fuhrte demoskopische Umfrage, deren Ergebnis-
se in dem als Anlage ASt 5 vorgelegten Gutach-
ten des Institutes fir Demoskopie Allensbach
vom 17. Oktober 1989 zusammengefalt sind, ist
die Ast. der Auffassung, daB die Verfigungs-
marken Uber einen hohen Bekanntheitsgrad ver-
fUgten.

Gegenstand des Unternehmens der An-
tragsgegnerin (Ag.) sind u.a. "die Produktion und
der Handel mit Futtermitteln aller Art". Die Ag.
bietet an und vertreibt unter anderem Heimtier-
futtermittel. lhr diesbezugliches Angebot umfafBt
auch Hunde- und Katzenfuttermittel. Zu diesen
z&hlen unter anderem Produkte mit den Bezeich-
nungen "Ovator Hunde-Menil Vital", "Ovator
Hunde-Meni Vital Plus" und "Ovator Katzen-
Meni Vital". Daneben vertreibt die Ag. in ent-
sprechender Form weitere Hunde- und Katzen-
menUs, und zwar unter den Bezeichnungen
"Ovator Hunde-Meni{ Junior", "Ovator Hunde-
Meni Power", "Ovator Hunde-Menii Sport",
"Ovator Hunde-Menl Country" und "Ovator Hun-
de-Meni Vollwert" sowie unter den Bezeichnun-
gen "Ovator Katzen-Meni Country", "Ovator
Katzen-Men(i Sea Food", "Ovator Katzen-Menl
Sport" und "Ovator Katzen-Meni Gourmet".

Die Ast. sieht in der Verwendung der Be-
zeichnungen "Vital" und "Vital plus" einen Eingriff
in ihre Markenrechte.

Aus den Griinden: Der zulassige Antrag auf
ErlaB einer einstweiligen Verfigung hat in der
Sache keinen Erfolg. Der Ast. steht der gegen die
Ag. geltend gemachte Verflgungsanspruch auf
Unterlassung unter keinem rechtlichen Gesichts-
punkt zu.

1. Die Ast. kann von der Ag. nach § 14 Abs.
3 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht
verlangen, daB diese es unterlaBt, im geschaftli-
chen Verkehr fiir Futtermittel die Bezeichnungen
"Ovator Hunde-Men( Vital", "Ovator Katzen-
Men( Vital" und "Ovator Hunde-Menu Vital Plus"
benutzt, weil zwischen den einzelnen Verfi-
gungsmarken und den angegriffenen Bezeich-
nungen keine Verwechslungsgefahr besteht.

Verwechslungsgefahr fiir den angesproche-
nen Verkehrskreis kann sich nach § 14 Abs. 2 Nr.
2 MarkenG wegen der Identitat oder Ahnlichkeit
des angegriffenen Zeichens mit der Marke und
der ldentitat oder Ahnlichkeit der durch die Marke
und das Zeichen gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen ergeben. Sind die Waren oder
Dienstleistungen identisch, kommt es entschei-
dend auf den Grad der Ahnlichkeit der Marken an
(vgl. Amtl. Begr., BT-Dr. 12/6581, S. 71, r. Sp. u.,

S. 74). Dabei sind als relevante Gesichtspunkte
auch die Starke oder Schwache der geschiitzten
Marke sowie im Rahmen der Prifung der Ahn-
lichkeit der beiderseitigen Produkte die Herstel-
lungsbetriebe und auch die Vertriebswege der
jeweiligen Waren oder Dienstleistungen zu be-
ricksichtigen (a.a.0., S. 72, I. Sp. 0.). Alle ge-
nannten  Bestimmungsfakioren  beeinflussen
wechselseitig die Verwechslungsgefahr. Entspre-
chend der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs zum alten Recht kann also bei Waren- und
Dienstleistungsidentitat die Ahnlichkeit der Zei-
chen und/oder die Kennzeichnungskraft der ge-
schitzten Marke regelméaBig geringer sein, als
sie bei bloBer Ahnlichkeit der Waren und Dienst-
leistungen sein miBte (vgl. etwa BGH, GRUR
1991, 609, 611 - SL; GRUR 1993, 118, 119 -
Corvaton/Corvasal; GRUR 1993, 972, 975 - Sa-
na/Schosana; GRUR 1995, 50, 51 - Indorek-
tal/Indohexal).

a) Den Verfligungsmarken kommt durch-
schnittliche Kennzeichnungskraft zu. Eine gestei-
gerte Kennzeichnungskraft kann dagegen nicht
festgestellt werden.

Die Kammer halt insoweit an ihrer bisherigen
Auffassung (Urt. v. 5. Oktober 1993 - 4 O 67/93 -
; Urt. v. 15. Marz 1994 - 4 O 267/93 -; Urt. v. 15.
Marz 1994 - 4 O 134/93 -; Urt. v. 4. August 1994
-4 O 423/93 -) fest, daB der Marke "Vita" bereits
von Hause aus eine Kennzeichnungs- und Unter-
scheidungskraft nicht abgesprochen werden
kann. Wenngleich der Begriff "Vita" der lateini-
schen bzw. italienischen Sprache entnommen ist,
handelt es sich schon deshalb nicht um eine glatt
beschreibende Beschaffenheitsangabe, weil nicht
davon ausgegangen werden kann, daB den als
Abnehmern in Betracht kommenden Letztver-
brauchern allgemein die sprachliche Herkunft
und der Sinngehalt des Wortes "Vita" geléufig
sind. Lateinische und italienische Sprachkennt-
nisse sind in Deutschland weit weniger verbreitet
als englische. Aber auch derjenige, der die Be-
zeichnung als Synonym fir "Leben" erkennt, wird
deren Verwendung in bezug auf Heimtierfutter-
mittel als ungewoéhnlich und einfallsreich empfin-
den und deswegen als phantasievollen Her-
kunftshinweis fir die so gekennzeichnete Ware
begreifen. Abgesehen davon, daB der Begriff
"Leben" bereits seinem Inhalt nach nicht geeignet
ist, konkrete Eigenschaften eines Futtermittels zu
bezeichnen, sondern allenfalls als mittelbarer
Hinweise darauf verstanden werden kann, daB
das betreffende Erzeugnis die "Vitalitat" des
Heimtieres férdert, verleiht auch die Verwendung
des Begriffes "Leben" durch das in der Um-
gangssprache wenig gebrauchliche Fremdwort
"Vita" dem Zeichen ein gewisses MaB an Origi-
nalitdt, das ausreicht, um von einer wenigstens
geringen, von Natur aus gegebenen Kennzeich-
nungskraft auszugehen, wobei auch zu beachten
ist.
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Mit Rucksicht auf die von der Ast. dargelegte
umfangreiche Benutzung (vgl. Anlage ASt 4) der
Verflgungsmarke "Vita", der unter ihr erzielten
erheblichen Umsétze und der von der Ast. geté-
tigten betrachtlichen Werbeaufwendungen, kann
zu ihren Gunsten auch eine - infolge von Ver-
kehrsgeltung - durchschnittliche Kennzeich-
nungskraft der Verflgungsmarke "Vita" ange-
nommen werden, die die Ag. im Ubrigen auch gar
nicht in Abrede stellt. Eine normale Kennzeich-
nungskraft kann ferner auch zugunsten der weite-
ren Verfugungsmarken, die jeweils den Bestand-
teil "Vita" enthalten, angenommen werden.

Eine Gberdurchschnittliche Kennzeichnungs-
kraft der Verfigungsmarken |aBt sich dagegen
nach dem Sachvortrag der Ast. nicht feststellen;
sie wird insbesondere nicht durch vorgelegte
Gutachten des Instituts fiir Demoskopie Allens-
bach vom 17. Oktober 1989 (Anlage ASt 5) be-
legt (wird ausgeftiihrt).

b) Da Hunde und Katzen zu den Heimtieren
gehdren, besteht zwischen den beiderseitigen
Warenbereichen auch Warenidentitat.

c) Trotz dieses Ergebnisses - einer durch-
schnittlichen Kennzeichnungskraft der Verfu-
gungsmarken und einer Identitat der beiderseiti-
gen Warenbereiche - besteht zwischen den sich
gegenuberstehenden Bezeichnungen gleichwohl
keine relevante kennzeichenrechtliche Verwechs-
lungsgefahr.

Bei den angegriffenen Bezeichnungen
("Ovator Hunde-Men(i Vital", "Ovator Katzen-
Menii Vital" und "Ovator Hunde-Menu Vital Plus")
handelt es sich jeweils um Kombinationszeichen.
Bei solchen Zeichen kann der Zeichenbestandteil
"Vital" bzw. "Vital plus" nicht einfach den Verfu-
gungsmarken der Ast. gegenlbergestellt wer-
den. Eine Verwechslungsgefahr kann deshalb
nicht etwa dadurch begriindet werden, daB die
Kombinationszeichen der Ag. jeweils in eine
Dachmarke ("Ovator") und eine Zweitmarke ("Vi-
tal"/"Vital plus") aufgespalten werden und dann
lediglich die herausgel6ste Zweitmarke mit den
Verfigungsmarken zur Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr verglichen wird (vgl. OLG
Dusseldorf, Urt. v. 11. Juli 1995 - 20 U 81/94 -, S.
21 f). Denn dies ware insbesondere nicht damit
zu vereinbaren, daB Warenkennzeichnungen
grundséatzlich so aufgenommen werden, wie sie
dem Verkehr begegnen (vgl. BGH, GRUR 1995,
269, 270 - U-Key; GRUR 1995, 408, 409 - Pro-
tech).

Es ist vielmehr von dem das Kennzeichen-
recht beherrschenden Grundsatz auszugehen,
dafB zur Beurteilung der zeichenrechtlichen Ver-
wechslungsgefahr  der einander  gegen-
Uiberstehenden Bezeichnungen auf den Gesamt-
eindruck des jeweiligen Zeichens abzustellen (st.
Rspr., vgl. aus jingerer Zeit BGH, GRUR 1996,
198, 199 - Springende Raubkatze; GRUR 1996,
200, 201 - Innovadiclophlont; GRUR 1996, 404,

405 - Blendax Pep; GRUR 1996, 406, 407 -
JUWEL; GRUR 1996, 774 - falke-run/LE RUN;
GRUR 1996, 775, 776 - Sali Toft; GRUR 19986,
777, 778 - Joy). Nur aufgrund des Gesamtein-
drucks der jeweiligen Bezeichnung kann die Ver-
wechslungsgefahr der beiden gegentberstehen-
den Kennzeichen verlaBlich beurteilt werden. An
diesem Grundsatz hat sich durch die Umsetzung
der ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedsstaaten Uber Marken
durch das Markengesetz nichts gedndert (vgl.
BGH, a.a.0. - Springende Raubkatze; a.a.O. -
Innovadiclophlont; a.a.0. - Blendax Pep; a.a.0. -
JUWEL; a.a.O. - falke-run/LE RUN; a.a.O. - Sali
Toft; a.a.0. - Joy; Mitt. 1996, 354 - DRANO/P3-
drano). Es ist deshalb - nach wie vor - nicht zu-
Iassig, ein Element aus einer Ge-
samtbezeichnung herauszugreifen und dies allein
mit einem anderen Zeichen auf seine ldentitat
oder Ahnlichkeit zu prifen. Fir den Fall, daB es
sich bei dem &lteren Zeichen um ein zusammen-
gesetztes Zeichen handelt, beruht dies auf der
Erwagung, wonach markenrechtlicher Schutz von
der Gestaltung der Marke auszugehen hat, wie
sie eingetragen ist, und eine Ahnlichkeit mit einer
anderen Marke nur in der konkreten Verwendung
festgestellt werden kann. Der Schutz eines aus
einem  Kombinationszeichen  herausgel6sten
Elements ist dem Markenrecht fremd (BGH,
GRUR 1976, 353, 354 - Colorboy; GRUR 1991,
319, 320 - HURRICANE; a.a.O. - Springende
Raubkatze; a.a.0. - Sali Toft). Dieser Grundsatz
gilt gleichermaBen, wenn sich - wie hier - ein
alteres Zeichen und ein jlingeres zusammenge-
setzten Zeichen gegentberstehen. Auch in einem
solchen Fall ist es verwehrt, aus der angegriffe-
nen Bezeichnung ein Element herauszulésen und
dessen Ubereinstimmung mit dem Klage- bzw.
Verfligungszeichen festzustellen (BGH, a.a.O. -
Springende Raubkatze; a.a.0. - Blendax Pep;
a.a.0. - Juwel). Dies gilt auch dann, wenn die
einander gegenuberstehenden Zeichen fir identi-
sche Waren eingesetzt werden (vgl. BGH, a.a.O.
- Sali Toft; a.a.0. - DRANO/P3-drano).

Der genannte Grundsatz verbietet es aller-
dings nicht, einem einzelnen Bestandteil eines
Zeichens eine besondere, das Gesamtzeichen
pragende Kennzeichnungskraft zuzumessen und
deshalb bei einer Ubereinstimmung einer Be-
zeichnung mit dem so gepragten Gesamtzeichen
eine Verwechslungsgefahr im kennzeichenrecht-
lichen Sinne zu bejahen (BGH, a.a.O. - Sprin-
gende Raubkatze; a.a.0. - Innovadiclophlont;
a.a.0. - Blendax Pep; a.a.0. - JUWEL; a.a.O. -
falke-run/LE RUN; a.a.O. - Sali Toft; a.a.O. -
DRANO/P3-drano). Eine Pragung des Gesamt-
eindruckes des kombinierten Zeichens durch
einen Bestandteil kann sich dabei aus dessen
Kennzeichnungs- und  Unterscheidungskraft
und/oder daraus ergeben, daB ein oder auch
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mehrere weitere Bestandteile aufgrund besonde-
rer Umstande gegenlber einem Zeichenbestand-
teil zurGcktreten. Insoweit kann auch der Art und
Weise Bedeutung zukommen, in der die Be-
standteile innerhalb der Gesamtbezeichnung
verwendet werden; denn auch als Folge be-
stimmter Anordnungen bzw. Hervorhebungen
kann sich im Verkehr die Vorstellung entwickeln,
daB ein bestimmter Bestandteil einer zusam-
mengesetzten Bezeichnung als Herkunftshinweis
charakteristisch sei (vgl. BGH, GRUR 1990, 367,
370 - alpi/Alba Moda). Wird andererseits aber der
Gesamteindruck eines kombinierten Zeichens
durch gleichwertige Elemente bestimmt, so ist
kein Bestandteil allein geeignet, den Gesamtein-
druck des Kombinationszeichens zu pragen,
weshalb bei einer Ubereinstimmung oder Ahn-
lichkeit nur eines Elements des Gesamtzeichens
mit dem geschitzten Zeichen eine marken-
rechtliche Verwechslungsgefahr nicht angenom-
men werden kann (vgl. BGH, a.a.O. - Joy).

Unter Beachtung dieser Grundsétze ist eine
Verwechslungsgefahr zwischen den einzelnen
Verfligungsmarken und den von der Ast. benutz-
ten Bezeichnungen nicht gegeben.

Der Gesamteindruck der angegriffenen Be-
zeichnungen wird von ihrem jeweiligen Bestand-
teil "Vital" bzw. "Vital plus" weder gepragt noch
wesentlich mitbestimmt. Denn bei den Begriffen
"Vital" und "Vital plus" handelt es sich um rein
beschreibende Angaben. Beschreibende Merk-
male werden aber in der Regel nicht als prégen-
der betrieblicher Herkunftshinweis verstanden
(vgl. BGH, GRUR 1986, 72, 74 - Tabacco
d’'Harar; a.a.O. - alpi/Alba Moda). Der Umgangs-
sprache entlehnte Bezeichnungen koénnen ledig-
lich dann hinreichende Unterscheidungskraft
haben, wenn ihre Verwendung nicht ihrem 0bli-
chen Gebrauch entspricht (BGH, GRUR 1995,
156, 157 - Garant-Mdbel). Letzteres ist hier aber
nicht der Fall. Der Begriff "Vital" ist als solcher
der Umgangssprache enthommen und in seiner
Wortbedeutung von "lebenswichtig, frisch, ge-
sund und munter" geeignet, als Hinweis auf die
vitalitatsférdernden Eigenschaften des gekenn-
zeichneten Heimtierfuttermittels verstanden zu
werden. In seiner hier in Rede stehenden Ver-
wendung versteht der Verkehr den gelaufigen
Begriff als sachbeschreibenden Hinweis darauf,
daB das gekennzeichnete Erzeugnis die Vitalitat
des Tieres fordert oder erhalt. Es dréngt sich
ohne weitere Uberlegungen der SchluB3 auf, hier
werde schlagwortartig auf die positive Wirkung
der angebotenen Hunde- und/oder Katzenfutter-
mittel hingewiesen. Nichts anderes kann im dbri-
gen fur die Bezeichnung "Vital plus" gelten. Zu
dem beschreibenden Begriff "Vital" tritt bei ihr
lediglich der ebenfalls rein beschreibende Begriff
"plus" hinzu. Der Verkehr versteht auch die An-
gabe "Vital plus" ohne weiteres als sachbe-
schreibenden, schlagwortartigen Hinweis darauf,

daB das gekennzeichnete Produkt die Vitalitat
des Tieres "besonders, verstarkt bzw. noch mehr"
férdert oder erhalt.

Auch aus der grafischen Gestaltung der an-
gegriffenen Kombinationszeichen, namlich der
rdumlichen Trennung, der rdumlichen Anordnung
(Schragstellung), der verwandten Kursivschrift
und des roten Schriftzuges der Angabe "Vital"
bzw. "Vital plus" auf den Verpackungen der Ag.,
kann eine Verwechslungsgefahr nicht hergeleitet
werden. Handelt es sich - wie hier - um einen
nicht unterscheidungskraftigen Bestandteil, reicht
dessen Hervorhebung in aller Regel allein nicht
aus, um diesen als pragend fir das Gesamtzei-
chen anzusehen. Insbesondere fuhrt auch dies
nicht etwa zu einer Aufspaltung des Ge-
samtzeichens in eine Dachmarke und in eine
Zweitmarke. Demgemd&B hat beispielsweise der
Bundesgerichtshof ein in Bild- und Textgestal-
tung kombiniertes Zeichen, in dem die schriftbild-
lich herausgehobene Bezeichnung "Roter mit Ge-
never" durch ein Bildelement von der weiteren
Bezeichnung "Ammerlénder" getrennt war, nicht
etwa in eine Dachmarke "Ammerlander" und eine
das Gesamtzeichen pragende Zweitmarke "Roter
mit Genever" zerlegt, sondern ganz einfach der
Wortkombination "Roter mit Genever" wegen
ihres rein beschreibenden Charakters die Eigen-
schaft abgesprochen, den Eindruck des Gesamt-
zeichens in einer herkunftshinweisenden Funkti-
on zu pragen (GRUR 1992, 203, 205 - Roter mit
Genever). Zwar kann hieraus nicht gefolgert, daB
es auf Gesichtspunkte wie rdumliche Anordnung,
raumliche Trennung, Ubereinstimmende oder
unterschiedliche SchriftgréBe usw. Uberhaupt
nicht ankommt (so aber wohl OLG Disseldorf,
Urt. v. 11. Juli 1995 - 20 U 81/94 - S. 22). So hat
der Bundesgerichtshof in jlngster Zeit wiederholt
darauf hingewiesen, daB etwa auch einer Herstel-
lerangabe als Bestandteil eines Gesamtzeichens
wegen der "Art der Zeichengestaltung und -
verwendung" durchaus pragende oder auch
nicht-prégende Kraft zukommen kann (vgl. BGH,
a.a.0. - Blendax Pep; a.a.O. - Juwel). Dies gilt in
gleicher Weise fir andere Bestandteile eines
Gesamtzeichens, weshalb stets auf die Umstén-
de des Einzelfalles abzustellen ist. Gleichwohl
andert dies aber nichts daran, daB einem be-
schreibenden Zeichenbestandteil nur in Ausnah-
meféllen und unter besonderen Umstanden eine
das Gesamtzeichen prégende Wirkung zukom-
men kann. Dies ist hier nicht der Fall.

Obgleich die Angabe "Vital" bzw. "Vital Plus"
von dem Zeichenbestandteil "Ovator" raumlich
getrennt ist, die Schrift gegeniber diesem Be-
standteil auch etwas grdBer ist und die Angabe
"Vital" bzw. "Vital plus" im Gegensatz zu den
weiteren Angaben in Kursivschrift und in Schrag-
stellung angebracht ist, flihrt dies nicht dazu, daB
dem Zeichenbestandteil "Vital" bzw. "Vital plus"
gegenuber den zumindest durchschnittlich kenn-
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zeichnungskraftigen weiteren Zeichenbestandtei-
len "Ovator Hunde-Menii" (bzw. "Ovator Katzen-
Meni") eine préagende Wirkung zukommt. Trotz
der grafischen Gestaltung tritt der Bestandteil
"Vital" bzw. der Bestandteil "Vital plus" keines-
wegs so in den Vordergrund, daB daneben die
deutlich sicht- und lesbare Angabe "Ovator Hun-
de-Menil" als weiterer Zeichenbestandteil ver-
blaBt. Dies gilt um so mehr, als der allein kenn-
zeichnungskraftige Bestandteil "Ovator" durch
den weiBen Schriftzug auf rotem Grund ebenfalls
hervorgehoben wird.

Gegenlber den Zeichenbestandteilen "Ova-
tor Hunde-Men(" ("Ovator Katzen-Men(") kann
dem Zeichenbestandteil "Vital" ("Vital-plus") auch
nicht deshalb préagende Wirkung beigemessen
werden, weil eine bloBe Herstellerangabe im
allgemeinen weitgehend in den Hintergrund ftritt,
weil der Verkehr die Waren meist nicht nach dem
Namen des Herstellers unterscheidet, sondern
seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkma-
le zeichenmé&Biger Kennzeichnung richtet (vgl.
BGH, GRUR 1973, 314, 315 - Gentry; GRUR
1989, 264, 265 - REYNOLDS R _1/EREINTZ;
GRUR 1989, 349 f. - ROTH-HANDLE-KEN-
TUCKY/Cenduggy; GRUR 1996, 404, 405 -
Blendax Pep). Das legt es zwar regelmaBig bei
der Verwendung von Namen bekannter Produkti-
onsunternehmen fir den Verkehr nahe, das Un-
ternehmen verwende die bekannte Hersteller-
angabe zusammen mit zahlreichen produktbezo-
genen Sortennamen, weshalb dem anderen Zei-
chenbestandteil eine das Gesamtzeichen pra-
gende, ein bestimmtes Produkt des Unter-
nehmens kennzeichnende Bedeutung zukomme
(BGH, GRUR 1996, 200, 202 - Innovadiclophlont;
BGH, a.a.O. - Blendax Pep), und entsprechendes
gilt fir ein als Stammbestandteil fir eine ganze
Zeichenserie verwendetes Zeichenelement, das
ahnlich wie die Angabe des Herstellernamens als
Produktbezeichnung weniger bedeutsam sein
kann, so daB der Gesamteindruck der Marke von
dem verbleibenden Bestandteil gepragt wird
(BGH, GRUR 1996, 977 - DRANO/P3-drano). Es
gibt jedoch keinen Regelsatz, nach dem einer
Herstellerangabe oder dem Stammbestandteil
einer Zeichenserie als Bezeichnungsbestandteil
eine prégende Kraft fir das Gesamtzeichen ab-
zusprechen waére. Vielmehr kommt es auch inso-
weit auf den Einzelfall an. Der BGH hat darauf
hingewiesen, daB insbesondere neben einem nur
schwach kennzeichnenden Bestandteil die Art
der Zeichengestaltung und -verwendung der Her-
kunftsbezeichnung die Vorstellung des Verkehrs
bestimmen kann, daB die Herstellerangabe als
eine zusatzliche Unterscheidungshilfe in einer
das Gesamtzeichen préagenden Art eingesetzt
wird (BGH, a.a.0. - REYNOLDS R 1/EREINTZ;
a.a.0.,, - ROTH-HANDLE-KENTUCKY/Cen-
duggy; BGH, a.a.O. - Blendax Pep; BGH, GRUR
1996, 406, 407 - JUWEL; BGH, GRUR 1996, 774

- falke-run/LE RUN). Die gegenteilige Beurteilung
liegt demgegeniber fir den Verkehr insbesonde-
re bei der Verwendung von Namen bekannter
Produktionsunternehmen oder bei bekannten
Stammzeichen nahe (BGH, GRUR 1996, 200,
202 - Innovadiclophlont; BGH, a.a.O. - Blendax
Pep). Im Streitfall sprechen beide Kriterien gegen
ein Zuriicktreten des Zeichenbestandteils "Ovator
Hunde-Men(". Der Zeichenbestandteil "Vital" ist,
wie dargelegt, ohne Kennzeichnungskraft. Das
Zeichen "Ovator" wird von der Ag. nicht als Her-
stellernamen gefiihrt und die Ast. legt auch nicht
dar, daB es als solcher verwendet oder gar be-
kannt geworden ist. Ebensowenig sind Anhalts-
punkte daflrr dargetan, daB "Ovator" als Stamm-
bestandteil einer Zeichenserie bekannt geworden
ist. Das Angebot verschiedener Sorten des "Ova-
tor Hunde-Menus" und des "Ovator Katzen-
Mendis" genugt dafiir nicht, weil auch die Ubrigen
Sortenbezeichnungen wie "Vital" und "Vital plus"
ohne Kennzeichnungskraft sind und es daher
fernliegend erscheint, daB der Verkehr bei der
markenmaBigen Bezeichnung der beanstandeten
Produkte auf deren Benennung als "Ovator" bzw.
"Ovator Hunde-Meni" ("Ovator Katzen-Menu(")
verzichten kénnte.

Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von §
14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt mithin nicht vor,
weshalb der Ast. ein Unterlassungsanspruch aus
§ 14 Abs. 5 MarkenG gegen die Ag. nicht zu-
steht. Ob dem geltend gemachten Unterlas-
sungsanspruch darlber hinaus auch § 23 Nr. 2
MarkenG, wonach der Inhaber einer Marke nicht
das Recht hat, einem Dritten zu untersagen im
geschéftlichen Verkehr ein mit der Marke identi-
sches oder ahnliches Zeichen als Angabe Uber
Merkmale oder Eigenschaften von Waren zu
benutzen (hierzu jingst Fezer, WRP 1996, 973),
entgegensteht, bedarf deshalb keiner Entschei-
dung.

2. Ein Unterlassungsanspruch nach § 1
UWG, auf den die Ast. ihr Verfligungsbegehren
ausdricklich auch stltzt, besteht ebenfalls nicht.
Insoweit kann dahinstehen, ob und inwieweit das
neue Markenrecht Gberhaupt noch Raum fir
einen wettbewerbsrechtlichen Schutz gegen eine
Rufausbeutung unter dem Gesichtspunkt der
Anndherung an eine fremde Marke a8t (vgl.
hierzu Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht,
19. Aufl., Rdn. 559 a ff). Denn eine zielbewuBte
Anndherung an die Verfigungsmarken der Ast.
liegt hier nicht vor. Die Ag. halt aus den bereits
dargelegten Grinden mit den von ihr benutzten
Zeichen einen ausreichend groBen Abstand zu
den Kennzeichen der Ast.. Durch die von ihr be-
nutzten Bezeichnungen wird eine Erinnerung an
die Ware der Ast. nicht geweckt. Sonstige Um-
stande, die den Vorwurf der Sittenwidrigkeit be-
grinden kénnten, hat die Ast. nicht dargetan und
solche sind auch nicht ersichtlich.
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3. WETTBEWERBSRECHT

§ 3 UWG

1. Z2u den Voraussetzungen der
internationalen Zusténdigkeit nach Art. 5 Nr. 3
EuGVU bei einer vorbeugenden
Unterlassungsklage.

2. Zur Frage, ob auf Werbeaussagen in
einer in den USA erscheinenden
Fachzeitschrift, die auch an Abonnenten in
Deutschland versandt wird, deutsches
Wettbewerbsrecht anzuwenden ist.

3. Zur Zulassigkeit von Patenthinweisen.

(Urteil vom 16. Januar 1997, 4 O 36/96 - Tempe-
riermaschinen)

Sachverhalt: Die Klagerin sowie die in Da-
nemark ansassige Beklagte stellen her und ver-
treiben Maschinen und Anlagen fiir die Schoko-
laden- und SuiBwarenindustrie. Zwischen den
Parteien besteht sowohl im Bereich der Bundes-
republik Deutschland als auch auf dem Welt-
markt ein Wettbewerbsverhaltnis. Sie beanstan-
den wechselseitig Werbeaussagen als wettbe-
werbswidrig.

Aus den Griinden: Die Klage ist in dem im
Tenor ausgewiesenen Umfang zulassig und be-
grundet. Die zuldssige Widerklage hat dagegen
in der Sache keinen Erfolg.

A. Die Klage ist bis auf den Klageantrag zu |
1 a) sowie den auf diesen rickbezogenen Teils
der Klageantrége zu | 2 und Il zulassig. Hinsicht-
lich der vorgenannten Klageantrage ist sie jedoch
unzuldssig. Denn es fehlt insoweit an der erfor-
derlichen internationalen Zustandigkeit des ange-
rufenen Gerichts.

Die internationale Zustéandigkeit richtet sich
hier nach dem Ubereinkommen Uber die gericht-
liche Zustandigkeit und die Vollstreckung gericht-
licher Entscheidungen in Zivil- und Handelssa-
chen - EUGVU (BGBI. 1972 11,846). GemaB Art. 2
i.V.m. Art. 53 EuGVU ist die Beklagte danach an
ihrem Sitz zu verklagen. Dieser befindet sich in
Danemark, weil sie dort ihren satzungsméaBigen
alleinigen und auch tatsachlichen Geschéftssitz
hat. Eine besondere Zustandigkeit nach Art. 5
EuGVU, insbesondere eine solche nach Art. 5 Nr.
3 EuGVU (unerlaubte Handlung), ist nicht gege-
ben.

Unter den Anwendungsbereich des Art. 5 Nr.
3 EuGVU fallen zwar insbesondere auch Ab-
wehranspriiche und Schadensersatzanspriiche
wegen unlauteren Wettbewerbs (vgl. BGH,
GRUR 1988, 483, 485; - AGIAV; 1994, 530, 531 -
Beta; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht,
19. Aufl., Einl. UWG Rdn. 194). DaB die Beklagte
im Inland eine wettbewerbswidrige Handlung
gemaB dem Klageantrag zu | 1 a) bereits began-

gen hat, hat die Klagerin jedoch weder hinrei-
chend dargelegt noch unter Beweis gestellt.

Der Klageantrag zu | 1 a) sowie die Klagean-
trage zu | 2 und Il, soweit diese auf den Klagean-
trag zu | 1 a) rickbezogen sind, beziehen sich
auf die in dem englischsprachigen Prospekt der
Beklagten gemaB Anlage K 1 enthaltene Erkla-
rung: ,The X. temperers are the result of the
technical development from the X.-Mikroverk R &
D Department, and our new ‘K-zone’ system with
its technological and production advantages is
worldwide patent-protected”. Die Kl&gerin tragt
diesbeziglich vor, daB dieser Prospekt nach
Nordrhein-Westfalen versandt bzw. auch diese
Werbeaussage anlaBlich der ,Interpack 1996“
aufgestellt und verbreitet bzw. auch diese AuBe-
rung von der Beklagten gezielt im Bereich der
Bundesrepublik Deutschland gemacht worden
sei. Dieser pauschale Vortrag, dem die Beklagte
entgegengetreten ist, ist jedoch unzureichend. Es
ist nicht konkret dargetan, daB3 die Beklagte den
beanstandeten Prospekt in der Bundesrepublik
Deutschland verbreitet oder die beanstandete
Angabe, das ,K-Zone-System“ sei weltweit pa-
tentgeschitzt, auch im Inland gemacht hat. Ins-
besondere fehlt es auch an einem hinreichend
konkreten Sachvortrag zu der behaupteten Ver-
teilung des Prospektblattes anlaBlich der Inter-
pack in Dusseldorf, die die Klagerin im Gbrigen
auch nicht unter Beweis gestellt hat.

Der internationale Gerichtsstand der uner-
laubten Handlung nach Art. 5 Nr. 3 EuGVU ist
auch nicht aus der von der Kl&gerin geltend ge-
machten Begehungsgefahr bzw. unter dem Ge-
sichtspunkt des vorbeugenden Unterlassungsan-
spruches begrindet.

Es ist bereits nicht unumstritten, ob Art. 5 Nr.
3 EuGVU den vorbeugenden Unterlassungsan-
spruch Uberhaupt erfaBt und die internationale
Zustandigkeit des Gerichts des Landes erdffnet,
in dem eine unerlaubte (wettbewerbswidrige)
Handlung vorgenommen zu werden droht (vgl.
hierzu LG Bremen, RIW 1991, 416, OLG Bre-
men, RIW 1992, 231 sowie BGH, NJW 1994, 530
- Beta - unter Vorlage der Frage an den EuGH,
jedoch zuriickgezogen wegen Klagericknahme;
ferner: Baumbach/Hefermehl, a.a.O., Einl UWG
Rdn. 194; Piper, GRUR 1996, 147, 149). Dem
Wortlaut der Vorschrift kann jedenfalls eine Tat-
ortzusténdigkeit fir vorbeugende, auf Erstbege-
hungsgefahr gestitzte Unterlassungsklagen nicht
ohne weiteres entnommen werden.

Letztlich kommt es hier jedoch nicht darauf
an, ob Art. 5 Nr. 3 EuGVU Uberhaupt den vor-
beugenden Unterlassungsanspruch erfaBt, weil
die Kl&gerin nicht schliissig dargetan hat, daf
ernstlich und unmittelbar zu besorgen ist, die
Beklagte werde im Zusammenhang mit dem
Angebot und/oder Vertrieb ihrer X.-
Temperiermaschinen, insbesondere in der Wer-
bung far diese Maschinen, erklaren, das ,K-
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Zone"-System sei weltweit patentgeschitzt. Ge-
gen eine solche Begehungsgefahr spricht nam-
lich, daB die Beklagte die Formulierung ,worldwi-
de patent-protected” in dem von der Kl&gerin
selbst vorgelegten - nicht angegriffenen - Pro-
spekt geméaB Anlage K 3, der ansonsten exakt
dem streitgegenstandlichen Prospekt geman
Anlage K 1 entspricht, durch die Formulierung
~worldwide accepted ersetzt hat. Wenn die Be-
klagte den Prospekt gemaB Anlage K 1 aber in
der aus dem Prospekt gemaB Anlage K 3 ersicht-
lichen Form geandert hat, ist nicht ersichtlich,
weshalb die Beklagte nunmehr im Bereich der
Bundesrepublik Deutschland ihren ,alten Pro-
spekt gemaB Anlage K 1 verteilen bzw. die darin
enthaltene, von der Klagerin mit ihrem Klagean-
trag zu | 1 a) beanstandete Angabe machen soll-
te.

B. Die im ubrigen zuldssige Klage hat mit
Ausnahme des Klagebegehrens gemaB dem
Klageantrag zu | 1 f) sowie der Klageantrage zu |
2 und 1l, soweit diese auf den Klageantrag zu | 1
f) rickbezogen sind, in der Sache Erfolg.

Der Klagerin stehen im tenorierten Umfang
die gegen die Beklagte geltend gemachten An-
spriche auf Unterlassung, Auskunftserteilung
und Schadensersatz zu, §§ 3, 13 Abs. 2 Nr. 1
und Abs. 6 Nr. 1 UWG, 242 BGB.

I. Die von der der Kl&gerin gegen die Be-
klagte gemaB den Klageantragen zu | 1 b) bis e)
erhobenen Unterlassungsanspriche sind aus §§
3, 13 Abs. 2 Nr. 1 UWG gerechtfertigt. Dagegen
hat der mit dem Klageantrag zu | 1 f) verfolgte
Unterlassungsanspruch keinen Erfolg.

Die von der Klagerin mit ihrem Klageantréa-
gen zu | 1 b) bis f) beanstandeten werbemaBigen
Angaben der Beklagten unterliegen gemaBn Art.
38 EGBGB der Beurteilung nach deutschem
Wettbewerbsrecht. Nach standiger Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofes z&hlen sittenwid-
rige Wettbewerbshandlungen zu den unerlaubten
Handlungen und unterfallen als solche grundséatz-
lich dem Recht des Begehungsortes (vgl. BGHZ
35, 329, 333 f - Kindersaugflaschen; 40, 391, 395
- Stahlexport; 119, 137, 139 - Auslandischer Ver-
kehrsunfall; BGH GRUR 1988, 453, 454 - Ein
Champagner unter den Mineralwassern; GRUR
1991, 463, 464, - Kauf im Ausland; GRUR 1994,
447, 448 - Sistierung von Auftragen). Bei Wett-
bewerbshandlungen ist das der Ort, an dem die
wettbewerbsrechtlichen Interessen der Mitbewer-
ber aufeinandertreffen, d. h. der Ort, an dem ein
Tatbestandsmerkmal des Verletzungstatbestan-
des verwirklicht wird (sog. Ort der wettbewerbli-
chen Interessenkollision; vgl. BGH, GRUR 1991,
463, 464, - Kauf im Ausland; GRUR 1994, 447,
448 - Sistierung von Auftragen; GRUR 1995,
424, 425 - Abnehmerverwarnung). Geht es - wie
hier - um die wettbewerbsrechtliche Beurteilung
eines Verhaltens bei der Gewinnung von Kunden,
ist als Ort der wettbewerblichen Interessen-

kollision grundséatzlich der Marktort anzusehen,
an dem durch dieses Verhalten im Wettbewerb
mit anderen Unternehmen auf die EntschlieBung
des Kunden eingewirkt werden soll (vgl. BGH,
GRUR 1991, 463, 464 f - Kauf im Ausland; Pie-
per, GRUR 1996, 147, 149).

Diese Voraussetzungen sind hier hinsichtlich
samtlicher mit den Klageantragen zu | 1 b) bis f)
beanstandeter Angaben der Beklagten erflllt,
was die Beklagte auch nicht in Abrede stellt. Der
deutschsprachige Prospekt gemaB Anlage A zur
Anlage K 2 ist unstreitig anl&Blich der Interpack
1996 in Dusseldorf verteilt worden. Die eng-
lischsprachige Werbeanzeige gemaB Anlage B
zur Anlage K 2 ist in der deutschen Fachzeit-
schrift ,Slsswaren/Technik und Wirtschaft* (Heft
1-2/1996) erschienen und richtet sich damit an
das deutsche Publikum. Der Prospekt gemaf
Anlage C zur Anlage K 2 ist zwar in englischer
Sprache verfaBt, er wurde jedoch unstreitig an-
[&Blich der Interpack 1996 in Dusseldorf verteilt
und richtete sich damit auch an (potentielle)
deutsche Kunden. Die Parteien standen und ste-
hen in der Bundesrepublik Deutschland in einem
Wettbewerbsverhdltnis, so daB hier ihre wettbe-
werblichen Interessen aufeinandertreffen. Sowohl
mit der Anzeige gemaB Anlage B zur Anlage K 2
als auch mit den Prospekten gemaR den Anlagen
A und B zur Anlage K 2 sollte im Inland gezielt
auf die EntschlieBung der deutschen Abnehmer
von Maschinen der Schokoladen- und StiBwaren-
industrie eingewirkt werden. Es findet damit
deutsches Wettbewerbsrecht Anwendung.

1. Die Kl&gerin kann von der Beklagten nach
§ 3 UWG verlangen, daB diese es kinftig unter-
[aBt, im Zusammenhang mit dem Angebot
und/oder Vertrieb ihrer X.-Temperiermaschinen,
insbesondere in der Werbung fur derartige Ma-
schinen, zu erklaren, die ,K-Zone“ (Kristallisati-
onszone) sei patentiert, insbesondere, wenn dies
nach MaBgabe der Formulierung ,Mit Prasentati-
on der X.-Temperiermaschine der neusten Gene-
ration, Typ X., ergibt sich auf Grund der integrier-
ten und patentierten Kristallisationszone ein noch
gréBerer Abstand zu herkdmmlichen Scheiben-
temperiermaschinen® und/oder der Formulierung
»Patentierte K-Zone* geschieht. Denn diese An-
gabe ist irrefihrend im Sinne von § 3 UWG.

Die Beklagte hat gemaB den vorgenannten
Formulierungen in ihrem deutschsprachigen Pro-
spekt gemaB Anlage A zur Anlage K 2, der an-
[aBlich der Interpack 1996 verteilt worden ist, zu
Werbezwecken erklart, die ,K-Zone* (Kristallisa-
tionszone) ihrer X.-Temperiermaschinen sei pa-
tentiert. Hierin liegt eine unzuldssige Patentbe-
rihmung. Werden in einem deutschsprachigen
Prospekt gegeniber dem deutschen Publikum
ohne weitere Zusdtze Angaben Uber Patente
gemacht, so bezieht das angesprochene Publi-
kum diese ohne weiteres auf das Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland. Der Verkehr ver-
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steht die in Rede stehenden Angaben der Be-
klagten dahin, daB die Beklagte flur die ange-
sprochene ,K-Zone* Uber ein inlandisches Patent
verflgt bzw. fir die von ihr beworbene ,K-Zone*
im Inland ein Patentschutz besteht. Tatsachlich
verflgt die Beklagte, wie zwischen den Parteien
unstreitig ist, far die von ihr beworbene ,K-Zone*
jedoch Uber kein inldndisches Patent, und im
Bereich der Bundesrepublik Deutschland besteht
fur die beworbene ,K-Zone* auch kein Patent-
schutz. DaB die in Rede stehende Angabe geeig-
net ist, die angesprochenen Verkehrskreise zu-
mindest zu naherer Befassung mit dem Angebot
der Beklagten zu veranlassen, wird von der Be-
klagten nicht in Zweifel gezogen und entspricht
dem anerkannten Erfahrungssatz, daB der Hin-
weis auf ein Patentrecht im allgemeinen die Vor-
stellung hervorzurufen geeignet ist, die Ware sei
im allgemeinen oder in Teilen gegen Nachah-
mung geschitzt, biete in bestimmter Beziehung
Neues und weise Vorzige gegenuber gleicharti-
gen Erzeugnissen anderer Hersteller auf, fir die
ein Schutzrecht nicht besteht (vgl. BGH, GRUR
1961, 241 - Socsil; GRUR 1964, 144 - Sintex;
GRUR 1984, 741, 742 - patented).

2. Die Kl&gerin kann gemaB ihrem Klagean-
trag zu | 1 c) von der Beklagten ferner verlangen,
daB diese es unterlaBt, im Zusammenhang mit
dem Angebot und/oder Vertrieb ihrer X.-
Temperiermaschinen, insbesondere in der Wer-
bung fir derartige Maschinen, zu erklaren, flr
das ,K-Zone*-System bestehe Schutz durch Pa-
tentanmeldungen, insbesondere, wenn dies nach
MaBgabe der in der Anzeige gemaR Anlage B
zur Anlage K 2 enthaltenen Formulierung ,Our
new ‘K-zone’ system with its technological and
production advantages is protected by a number
of patent applications®, und/oder der in dem Pro-
spekt geman Anlage C zur Anlage K 2 enthalte-
nen Formulierung ,... and our new ‘K-zone’ sy-
stem with its technological and production advan-
tages is protected by patent applications®, ge-
schieht. Denn auch diese Angaben sind irreflih-
rend im Sinne von § 3 UWG.

Die angegriffene Erklarung der Beklagten ist
schon deshalb zu beanstanden, weil sie aufgrund
der Formulierung ,is protected” geeignet ist, bei
den angesprochenen gewerblichen Abnehmern
von Maschinen und Anlagen im Bereich der
Schokoladen- und SiBwarenindustrie den unzu-
treffenden Eindruck zu erwecken, daB fir die ,K-
Zone" bzw. das ,K-Zone"-System allein aufgrund
einer bzw. sogar mehrerer Patentanmeldungen
bereits ein vollstdndiger und durchsetzbarer Pa-
tentschutz besteht. Die irrefiihrende Angabe ist
auch geeignet, die angesprochenen Verkehrs-
kreise zumindest zu naherer Befassung mit dem
Angebot der Beklagten zu veranlassen, weil sie
bei diesen die Vorstellung hervorrufen kann, die
beworbene Maschine sei bereits im allgemeinen
oder in Teilen gegen Nachahmung geschitzt,

biete in bestimmter Beziehung Neues und weise
Vorzlige auf gegenuber gleichartigen Erzeugnis-
sen anderer Hersteller, die ein Patent noch nicht
angemeldet haben.

3. Der mit dem Klageantrag zu | 1 d) verfolg-
te Unterlassungsanspruch ist ebenfalls aus § 3
UWG gerechtfertigt. Die Klagerin kann hiernach
aus den bereits genannten Griinden von der Be-
klagten verlangen, daB diese es unterlaBt, im
Zusammenhang mit dem Angebot und/oder Ver-
trieb ihrer X.-Temperiermaschinen, insbesondere
in der Werbung fur derartige Maschinen, zu er-
kldren, es handele sich um eine patentierte Ent-
wicklung, insbesondere, wenn dies nach MaBga-
be der in dem Prospekt gemaB Anlage A zur
Anlage K 2 enthaltenen Erklarung ,Deshalb freut
es uns besonders, mit unserer neuesten Maschi-
ne eine patentierte Entwicklung zu prasentieren,
die neben der neuen integrierten Kristallisations-
zone auch technologisch und steuerungstech-
nisch auf dem neusten Stand ist, die X. Tempe-
riermaschine Typ X.“ geschieht. Auch hierin liegt
- was keiner weiteren Erlauterung mehr bedarf -
eine unzulassige Patentberiihmung.

4. Auch der mit dem Klageantrag zu | 1 e)
verfolgte Unterlassungsanspruch ist begrindet.
Die Kl&gerin hat Anspruch darauf, daB die Be-
klagte es unterlaBt, im Zusammenhang mit dem
Angebot und/oder Vertrieb ihrer X.-Temperierma-
schinen, insbesondere in der Werbung fiir derar-
tige Maschinen, folgende Erklarung abzugeben:
+Wabhrscheinlich die beste Temperiermaschine
der Welt - denn schlieBlich ist Nachbildung die
Uberzeugendste Form von  Schmeichelei”
und/oder - in englischer Sprache - ,,Probably the
best tempering machine in the world - after all,
imitation is the since rest form of flattery”, § 3
UWG. Denn die beanstandete Aussage ist unzu-
Iassig, weil die Klagerin von ihrer Maschine be-
hauptet, diese sei Vorbild fir Nachbildungen
anderer Wettbewerber gewesen, was unstreitig
nicht der Fall ist. Zudem wird bei den angespro-
chenen Abnehmern durch die beanstandete Er-
klarung der Eindruck erweckt, die Beklagte habe
einen technischen Vorsprung gegeniber ihren
Mitbewerbern, was ebenfalls unstreitig nicht der
Fall ist. DaB die in Rede stehende werbemé&Bige
Erklarung der Beklagten geeignet ist, ihr Angebot
in den Augen der angesprochenen Werbeadres-
saten als besonders interessant erscheinen zu
lassen und damit auf deren EntschlieBung Ein-
fluB zu nehmen, ist unzweifelhaft und wird von
der Beklagten auch nicht in Abrede gestellt.

5. Keinen Erfolg hat die Klage jedoch hin-
sichtlich des mit dem Klageantrag zu | 1 f) ver-
folgten Unterlassungsanspruches. Entgegen der
Auffassung der Klagerin kann in der bloBen An-
gabe ,Uberlegen in Technologie®, die sich auf der
drittletzten Seite des Prospektes gemafB Anlage
A zur Anlage K 2 befindet, keine gegen § 1
und/oder § 3 UWG verstoBende Werbeaussage



14 Entscheidungen 1997, Heft 1

gesehen werden. In der beanstandeten Angabe
ist keine Alleinstellungsbehauptung, sondern eine
noch zulassige allgemeine Anpreisung zu sehen.
Insoweit ist zu bertcksichtigen, daB sich die Er-
klarung nicht an das allgemeine Publikum, son-
dern an Fachkreise, namlich die gewerblichen
Abnehmer von Maschinen und Anlagen der
Schokoladen- und SiiBwarenindustrie richtet. Die
angesprochenen Fachkreise werden in der ange-
griffenen pauschalen Erklarung der Beklagten
aber eine allgemeine Anpreisung der beworbe-
nen Temperiermaschinen sehen, die inhaltlich
Uberhaupt nichts aussagt. Hinsichtlich des Kila-
geantrages zu | 1 f) sowie des auf diesen riickbe-
zogenen Teils der Klageantrdge zu | 2 und Il ist
die Klage deshalb abzuweisen.

Il. Der zuerkannte Schadensersatzanspruch
ist aus § 13 Abs. 6 Nr. 1 UWG gerechtfertigt. Die
Beklagte hat schuldhaft gehandelt und es ist
auch hinreichend wahrscheinlich, daB der Klage-
rin angesichts des engen Wettbewerbsverhaltnis-
ses der Parteien durch das wettbewerbswidrige
Verhalten der Beklagten ein Schaden entstanden
ist, der von der Kl&gerin jedoch noch nicht bezif-
fert werden kann; weil sie den Umfang der wett-
bewerbswidrigen Handlungen der Beklagten ohne
ihr Verschulden nicht kennt, ist ein rechtliches
Interesse der Kl&gerin an einer Feststellung der
Schadensersatzpflicht anzuerkennen, § 256
ZPO.

Ill. AuBerdem ist die Beklagte zur Aus-
kunftserteilung verpflichtet, damit die Klagerin in
die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden
Schadensersatzanspruch beziffern zu kénnen, §
242 BGB. Denn die Klagerin ist auf die zuer-
kannten Angaben angewiesen, Uber die sie ohne
eigenes Verschulden nicht verfigt, und die Be-
klagte wird durch die ihr abverlangten Auskunfte
auch nicht unzumutbar belastet.

C. Die Widerklage ist zulassig, hat in der
Sache aber keinen Erfolg.

I. Die Widerklage ist zuldssig, insbesondere
ist, nachdem die Klagerin die Rige der értlichen
Unzustandigkeit in der mundlichen Verhandlung
vom 19. Dezember 1996 nicht weiter aufrechter-
halten hat (Bl. 77 d. A.), auch die 6rtliche Zu-
standigkeit des Landgerichts Dusseldorf gege-
ben, § 39 ZPO. Dahinstehen kann, ob der mit der
Widerklage geltend gemachte Unterlassungsan-
spruch mit den in der Klage geltend gemachten
Ansprichen im Sinne von § 33 Abs. 1 ZPO in
Zusammenhang steht, woflr spricht, daB die Par-
teien in einem Wettbewerbsverhaltnis stehen und
sich wechselseitig einer Alleinstellungsbehaup-
tung hinsichtlich der von ihnen hergestellten
Temperiermaschinen bezichtigen. Letztlich muf
aber nicht abschlieBend entschieden werden, ob
eine Konnexitat der Widerklage - die nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes eine
besondere Zulassigkeitsvoraussetzung flr die
Widerklage darstellt (vgl. BGH NJW 1975, 1228)

- deshalb zu bejahen ist. Denn ein etwaiger Zu-
Iassigkeitsmangel ist jedenfalls nach § 295 Abs.
1 ZPO geheilt worden, weil die Kl&gerin - zur
Vermeidung einer Abtrennung der Widerklage -
auch die diesbezlgliche Rige fallengelassen hat
und ein solcher Verzicht auch madglich ist (vgl.
BGH LM § 1025 Nr. 7).

Il. Die mithin zuldssige Widerklage ist je-
doch unbegriindet. Denn der Beklagten steht der
mit der Widerklage geltend gemachte Unterlas-
sungsanspruch gegen die Kl&gerin nicht zu.

1. Der erhobene Unterlassungsanspruch wird
von der Beklagten ausschlieBlich auf deutsches
Wettbewerbsrecht gestutzt. Es ist indes bereits
zweifelhaft, ob (auch) deutsches Wettbewerbs-
recht auf den Streitfall nach Art. 38 EGBGB an-
wendbar ist. Wie unter B | bereits dargelegt, kann
als Begehungsort im Hinblick auf die Besonder-
heiten des Wettbewerbsrecht nur der Ort ange-
sehen werden, an dem wettbewerbsrechtliche
Interessen der Mitbewerber aufeinandertreffen.
Bei der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung eines
Verhaltens bei der Gewinnung von Kunden ist
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtsho-
fes (GRUR 1991, 463, 464 - Kauf im Ausland) als
Ort der wettbewerbsrechtlichen Interessenkollisi-
on dabei grundsétzlich der Marktort anzusehen,
an dem durch dieses Verhalten auf die Entschlie-
Bung des Kunden eingewirkt werden soll. Ob der
in diesem Sinne relevante Marktort hinsichtlich
der von der Beklagten mit der Widerklage bean-
standeten Werbeanzeige gemaB Anlage B 1, die
in der US-amerikanischen Zeitschrift ,MC - The
Manufactoring Confectioner” erschienen ist, in
Deutschland liegt, ist zweifelhaft. Denn durch
englischsprachige Werbeanzeigen in einer in den
USA erscheinenden Zeitschrift soll in aller Regel
auf die EntschlieBung US-amerikanischer, maogli-
cherweise auch amerikanischer Kunden im weite-
ren Sinne, eingewirkt werden. Der Umstand, daB
eine fremdsprachige Zeitschrift auch in Deutsch-
land ausgeliefert und gelesen wird, reicht grund-
satzlich nicht aus, um anzunehmen, daB als
Marktort im Sinne der zitierten Rechtsprechung
auch die Bundesrepublik Deutschland in Betracht
kommt. Denn um als Markistatut auch das deut-
sche Recht heranziehen zu kbénnen, reicht eine
bloB untergeordnete Inlandsbeziehung nicht aus.
Hierdurch wiirde namlich das Ziel verfehlt, das
anwendbare Recht danach zu bestimmen, wo
sich im Sinne einer zumindest potentiellen Aus-
wirkung auf den Markt die beanstandete Wettbe-
werbshandlung spurbar oder mehr als unerheb-
lich auswirkt. Es ist daher selbst unter Zugrunde-
legung des - von der Klagerin bestrittenen - Vor-
bringens der Beklagten keineswegs unzweifel-
haft, ob hier von einer den Wettbewerb um Kun-
den relevante Inlandsbedeutung der Zeitschrift
,MC - The Manufactoring Confectioner* ausge-
gangen werden kann. Einer abschlieBenden Be-
antwortung dieser Frage bedarf es letztlich aber
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nicht, weil der Beklagten der gegen die Klagerin
geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach
deutschem Wettbewerbsrecht - unterstellt dieses
ware hier anwendbar - ohnehin nicht zusteht.
Dabei kann dahinstehen, ob die Werbeanzeige
geman Anlage K B 1 von der Kl&gerin veranlaBt
worden ist bzw. sie sich diese jedenfalls zurech-
nen lassen muB, weil ein WettbewerbsverstoB3
ohnehin nicht vorliegt.

Mit den von der Beklagten beanstandeten
Angaben

Lunsurpassed"

.,The No. 1 rated system for pre-
crystallizing chocolate”

,Results in unsurpassed gloss, longer
shelf life and better heat resistance of our prod-
ucts*

bringt die Klagerin keine Alleinstellung der
von ihr beworbenen Temperiermaschinen zum
Ausdruck. ,Unsurpassed” bedeutet ,unUber-
troffen®. Die Angabe ,unibertroffen® enthélt je-
doch nicht die Behauptung einer Alleinstellung.
Sie 1&Bt vielmehr die Méglichkeit offen, daB auch
andere Hersteller Gleichwertiges anbieten. Die
Klagerin erklart damit nicht, daB keine gleichwer-
tigen Maschinen auBer den ihrigen vorhanden
seien. Gleiches gilt fir die Werbeaussage ,Re-
sults in unsurpassed gloss, longer shelf life and
better heat resistance of our products®, die sich
wie folgt ins Deutsche Ubersetzen 1&Bt: ,erzielt
uniibertroffenen Glanz, langere Lagerzeiten und
bessere Hitzeresistenz ihrer Produkte®. Auch mit
dieser Werbeaussage bringt die Klégerin keine
Alleinstellung der beworbenen Temperiermaschi-
nen zum Ausdruck, denn sie behauptet nicht, daB
sie mit ihren Temperiermaschinen die Tempe-
riermaschinen der anderen Mitbewerber oder
jedenfalls einer groBeren Gruppe von Mitbewer-
bern Ubertreffe.

Die werbemaBige Angabe ,The No. 1 rated
system for pre-crystallizing chocolate” kann nach
dem Vortrag der Beklagten ebenfalls nicht als
unzuldssige Werbeaussage, namlich als unzulés-
sige Alleinstellungsberihmung, angesehen wer-
den. Die werbeméBige Angabe [aBt sich wie folgt
ins Deutsche Ubersetzen: ,das als Nummer 1
bewertete System zum Vorkristallisieren von
Schokolade”. DaB diese Angabe unzutreffend ist,
den Temperiermaschinen bzw. dem System der
Klagerin etwa aufgrund der tatsdchlichen Ver-
kaufszahlen eine solche Stellung nicht zukommt,
hat die Beklagte nicht konkret dargetan. Dies
hétte ihr aber oblegen. Denn als die Partei, die
ein Recht in Anspruch nimmt, muB sie die
rechtsbegriindenden Tatsachen darlegen und
beweisen. Dieser prozeBrechtliche Grundsatz gilt
grundséatzlich auch fur Alleinstellungsbehauptun-
gen betreffende Unterlassungsklagen nach § 3
UWG. Nur dann, wenn nach Lage des Falles
erhebliche Darlegungs- und Beweis-
schwierigkeiten bestehen, kann denjenigen, der

sich einer Alleinstellung rihmt, nach Treu und
Glauben (§ 242 BGB) die Pflicht treffen, die
Wahrheit seiner Behauptung darzulegen und zu
beweisen (vgl. BGH, GRUR 1978, 249 - Kredit-
vermittiung; GRUR 1983, 779 - Schuhmarkt;
GRUR 1985, 140 - GroBtes Teppichhaus der
Welt). DaB derartige Schwierigkeiten hier beste-
hen, hat die Beklagte aber nicht geltend ge-
macht.

2. DaB die beanstandete Werbung nach US-
amerikanischem  Wettbewerbsrecht  wettbe-
werbswidrig ist, hat die Beklagte - trotz entspre-
chenden Hinweises der Klagerin - nicht dar-
gelegt. Es kann deshalb auch dahinstehen, ob
der Zuerkennung eines Unterlassungsanspruches
nach US-amerikanischem Recht Art. 38 EGBGB
entgegenstehen wirde. Nach dieser Vorschrift
kdénnen aus einer im Ausland begangenen uner-
laubten Handlung gegen einen Deutschen nicht
weitergehende Anspriiche geltend gemacht wer-
den, als diese nach den deutschen Gesetzen
begrindet sind, wobei dies auch zugunsten juri-
stischer Personen mit Sitz im Inland gilt (vgl.
BGH, GRUR 1996, 923, 927, - Caroline von Mo-
naco Il - m.w.N.). Insoweit kann dahinstehen, ob
im Hinblick auf Art. 38 EGBGB ein Unterlas-
sungsanspruch aus US-amerikanischen Wettbe-
werbsrecht gar nicht in Betracht kommt oder ob
Art. 38 EGBGB mdéglicherweise mit dem Diskri-
minierungsverbot geman Art. 6 Abs. 1 des EG-
Vertrages (ehemals Art. 7 des EWG-Vertrages)
nicht vereinbar ist (offengelassen von BGH,
GRUR 1996, 923, 927, - Caroline von Monaco

).

§ 21 UWG

Die Unterbrechung der Verjahrung des
wettbewerbsrechtlichen Unterlassungs-
anspruchs (hier: durch Ordnungmittel-
beschluB) unterbricht nicht die Verjahrung
des sich aus den beanstandeten Handlungen
ergebenden Schadensersatzanspruchs. Im
Umfang der Verjadhrung verbleibt dem
Glaubiger ein durchsetzbarer
Restschadensersatzanspruch entsprechend §
852 Abs. 3 BGB.

(Urteil vom 28. November 1996, 4 O 266/95 -
Unterbrechung der Verjahrung)

4, SORTENSCHUTZRECHT

§ 10 SortG

1. In den Schutzbereich des Sorten-
schutzes fallt auch Vermehrungsgut, das sich
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hinsichtlich einzelner Merkmale (hier: der
Blutenfarbe) von der geschiitzten Sorte
unterscheidet, wenn es sich um infolge von
Punktmutationen auftretende instabile
Abweichungen handelt, die nicht zu einer
deutlichen Unterscheidung in der Aus-
prdgung wenigstens eines  wichtigen
Merkmals fiihren.

2. Ein Antrag auf Widerruf der
geschiitzten Sorte wegen mangelnder
Homogenitédt rechtfertig in der Regel keine
Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits und
keine Versagung der wegen Sorten-
schutzverletzung beantragten einstweiligen
Verfligung.

3. Der bloBe Ablauf des Zeitraumes, fiir
den ein gerichtliches Verbot gilt, bedeutet
keine Erledigung der Hauptsache.

(Urteil vom 19. Dezember 1996, 4 O 324/96 -
Anette)

Sachverhalt: Der Antragsteller ist Gartner-
meister und Inhaber eines vorrangig auf Zich-
tung ausgerichteten Calluna-Spezialbetriebs. Er
ist Inhaber von Sortenschutzrechten mehrerer
Calluna-Sorten (Besenheidesorten), so unter
anderem der am 23. Juli 1993 angemeldeten
Sorte ,Anette”, fiir die das Bundessortenamt zur
Kennummer CLL 17 Sortenschutz erteilt hat
(nachfolgend: Verfligungssorte).

Die Antragsgegner sind ebenfalls Gartner-
meister. Sie unterhalten unter den aus den aus
dem Rubrum ersichtlichen Adressen jeweils ei-
nen eigenen Gartenbaubetrieb. Dort vermehren
und vertreiben sie verschiedene Besenheidesor-
ten. Beide Antragsteller verfiigen darlber hinaus
Uber eine von ihnen gemeinsam genutzte An-
bauflache fir die Kultivierung von Besenheide-
sorten.

Der Antragsgegner zu 2. reichte am 4. No-
vember 1993 vier auf den 2. November 1993
datierende Antrédge auf Sortenschutzerteilung
beim Bundessortenamt ein. Diese betrafen je-
weils Klone von Calluna-Knospenbliihern, und
zwar die Sorte ,A.“ (hellviolett blihend), die Sorte
,B.“ (weiB blihend), die Sorte ,C.“ (rosarot bli-
hend) und die Sorte ,D.“ (hellrosa blihend). In
den Anmeldeunterlagen gab der Antragsgegner
zu 2. jeweils an, daB es sich bei den angemelde-
ten Sorten um Mutanten der nicht geschitzten
Sorte ,Marleen” handele, die jeweils im August
1993 in seinem Bestand entdeckt worden seien.
Den Sortenschutzantrag betreffend der Sorte ,D.”
wies das Bundessortenamt gemaB dem vom
Antragsteller als Anlage ASt 3 vorgelegten Pru-
fungsbericht vom 27. Oktober 1995 zurlck. In
dem Prifungsbericht heiBt es zum Prifungser-
gebnis:

,Bei der Prifung der registerrechtlichen Vor-

aussetzungen fir die Erteilung des Sortenschut-
zes(§ 1 SortG) wurden folgende Feststellungen
hinsichtlich der Homogenitat und der Unter-
scheidbarkeit getroffen:

"Die Pflanzen der Sorte ‘D.” weisen in dem
Prifungsbestand von 30 Pflanzen 6 Pflanzen mit
einer abweichenden Blutenfarbe auf.

Die Pflanzen der Sorte ‘D.” unterscheiden
sich in keinem wichtigen Merkmal deutlich von
den Pflanzen der Sorte ‘Anette’™.

Der Antragsteller hat am 30. Mai 1995 beim
Landgericht Disseldorf im Verfahren 4 O 186/95
Klage gegen den Antragsgegner zu 2. erhoben,
mit der er diesen auf Ubertragung der beim Bun-
dessortenamt geltend gemachten Anspriiche auf
Erteilung des Sortenschutzes sowie auf Scha-
denersatz in Anspruch nimmt. Zur Begrliindung
hat er angefiihrt, daB sich der Antragsgegner zu
2. hinsichtlich der angemeldeten Sorten rechts-
widrig in den Besitz von ihm, dem Antragsteller,
gezlchteter Sorten gesetzt und diese eigenstan-
dig zum Sortenschutz angemeldet habe. Insbe-
sondere entspreche die Sortenschutzanmeldung
,D.“ der Verfligungssorte. Diese vom Antrags-
gegner zu 2. angemeldete neue Sorte sei auch
keine Mutante von ,Marleen”, sondern seiner
Sorte ,Melanie” gewesen. Diesem Vorbringen ist
der Antragsgegner zu 2. im Verfahren 4 O 186/95
entgegengetreten und hat vorgebracht, daB es
sich bei den von ihm zum Sortenschutz ange-
meldeten Pflanzen um Mutanten der freien Sorte
-Marleen® handele, die im August 1993 in seinem
Betrieb entdeckt und selektiert worden seien.
Durch BeweisbeschluB vom 21. Dezember 1995
hat die Kammer in dem Rechtsstreit 4 O 186/95
die Einholung eines schriftlichen Sachverstandi-
gengutachtens unter anderem zu der Frage an-
geordnet, ob der von dem jetzigen Antragsgeg-
ner zu 2. beim Bundessortenamt hinterlegte rosa
blihende Knospenbliher ,D.“ mit der als ,Anette”
bezeichneten Mutante, vom Antragsteller unter
der Kennummer CLL 17 beim Bundessortenamt
hinterlegt (Verfligungssorte), identisch ist. Der
daraufhin bestellte Sachversténdige hat das von
ihm erstattetes Gutachten mit Anschreiben vom
11. September 1996 in dem Rechtsstreit 4 O
186/95 vorgelegt.

Am 3. September 1996 stellte der An-
tragsteller bei der Kriminalpolizei in Goch zu-
nachst gegen den Antragsgegner zu 1. Strafan-
trag wegen vorsatzlicher Sortenschutzverletzung.
Daraufhin suchten noch am selben Tage zwei
Polizeibeamte die Anbauflachen des Antragsge-
gners zu 1. sowie die gemeinsame Anbauflache
der beiden Antragsgegner auf und stellten auf der
zuerst genannten Anbauflache zwei Pflanzen und
auf der zweitgenannten Anbauflache eine Pflan-
ze sicher.

Der Antragsteller hat im vorliegenden Ver-
fahren am 10. September 1996 den ErlaB3 einer
einstweiligen Verfligung in Gestalt eines Ro-
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dungsverbotes gegen die Antragsgegner bean-
tragt. Gleichzeitig hat er mit weiterem Schriftsatz
vom 10. September 1996 im Verfahren 4 OH
1/96 die Durchfuhrung eines selbstédndigen Be-
weisverfahrens durch Einholung eines schriftli-
chen Sachversténdigengutachtens zu den Fragen
beantragt, ob sich fir die Erzeugung von Pflan-
zen oder sonst zum Anbau bestimmte Pflanzen
oder Pflanzenteile (Vermehrungsmaterial) der
Verfligungssorte mit den Merkmalen der Sorten-
beschreibung des eingangs wiedergegebenen
Erteilungsbeschlusses CLL 17 des Bundessorte-
namtes vom 18. Dezember 1995 auf den von
den Antragsgegnern allein und/oder gemeinsam
bewirtschafteten Anbauflachen befinden, und ob
das von der Kriminalpolizei in Goch am 3. Sep-
tember im Gartenbaubetrieb des Antragsgegners
zu 1. und auf der gemeinsamen Anbauflache
beider Antragsgegner sichergestellte Vermeh-
rungsmaterial mit der Verfligungssorte geman
den Merkmalen der Sortenbeschreibung des
eingangs wiedergegebenen Erteilungsbeschlus-
ses CLL 17 des Bundessortenamtes vom 18.
Dezember 1995 Ubereinstimmt. Auf den Verfl-
gungsantrag des Antragstellers vom 10. Septem-
ber 1996 hat die Kammer den Antragsgegnern im
vorliegenden Verfahren im Wege der einstweili-
gen Verfagung durch BeschluB vom 11. Septem-
ber 1996 (Bl. 19-29 d. A.) untersagt, fur die Er-
zeugung von Pflanzen oder sonst zum Anbau
bestimmte Pflanzen oder Pflanzenteile (Vermeh-
rungsmaterial) der Verflgungssorte ,Anette* mit
den eingangs wiedergegebenen Merkmalen -
auch soweit die Sorte als ,D.“ bezeichnet ist - vor
AbschluBB des Beweissicherungsverfahrens 4 OH
1/96 von in ihrem Besitz befindlichen Anbaufla-
chen ganz oder teilweise zu entfernen, insbeson-
dere solches Vermehrungsmaterial, das sich auf
den eingangs bezeichneten Anbaufldchen befin-
det. Gegen diese einstweilige Verfiigung haben
die Antragsgegner mit Schriftsatz vom 20. Sep-
tember 1996 Widerspruch eingelegt. Den Antrag
des Antragstellers auf Durchfihrung eines selb-
standigen Beweisverfahrens hat die Kammer im
Verfahren 4 O H 1/96 durch BeschluB vom 27.
September 1996 als unzuléssig zuriickgewiesen.

Nach Einlegung des Widerspruchs gegen die
einstweilige Verfigung der Kammer vom 11.
September 1996 hat der Antragsteller mit Schrift-
satz vom 14. November 1996 erklart, daB er
nicht die Absicht habe, den seinen Antrag im
selbstandigen Beweisverfahren 4 OH 1/96 zu-
rickweisenden BeschluB der Kammer vom 27.
September 1996 anzugreifen, und das selbstén-
dige Beweisverfahren der Parteien damit mit der
Zustellung des zurlickweisenden Beschlusses an
die Verfahrensbevollmachtigten der Antragsgeg-
ner am 9. Oktober 1996 seinen AbschluB gefun-
den habe.

Der Antragsteller tragt vor, daB3 die von dem
Antragsgegner zu 2. zum Sortenschutz angemel-

dete Besenheidesorte ,D.“ von der Verfligungs-
sorte im Sinne der sortenschutzrechtlichen Be-
stimmungen nicht unterscheidbar und damit nicht
schutzfahig sei. Die Sorte ,D.“ sei mit der Verfi-
gungssorte identisch. Er habe am 1. bzw. 3. Sep-
tember 1996 zun&chst die Anbauflachen des
Gartenbetriebes des Antragsgegners zu 1. lber-
flogen und dabei festgestellt, daB auf den ent-
sprechenden Flachen, also sowohl auf im Gar-
tenbaubetrieb des Antragsgegners zu 1. als auch
auf den gemeinsamen Anbauflachen beider An-
tragsgegner die Verflgungssorte widerrechtlich
als ,D.” kultiviert werde. Da beide Antragsgegner
sowohl fir sich als auch gemeinsam Vermeh-
rungsmaterial in ihrem Besitz und Eigentum héat-
ten, stehe ihm ein Vernichtungsanspruch nach
dem Sortenschutzgesetz zu, der durch ein Ro-
dungsverbot zu sichern gewesen sei.

Der Antragsteller behauptet ferner, daB die
Antragsgegner gegen die einstweilige Verfligung
der Kammer schuldhaft verstoBen héatten. Er ist
der Ansicht, daB er das Verfugungsverfahren
deshalb in der Hauptsache nicht fir erledigt er-
kldren musse, weil er damit zur Aufgabe der ge-
maB § 890 ZivilprozeBordnung angedrohten
Sanktionen gezwungen werde. Auch stelle der
Ablauf eines Verbotszeitraumes Uberhaupt kein
erledigendes Ereignis dar.

Aus den Griinden: Auf den Widerspruch
der Antragsgegner gegen die einstweilige Verfu-
gung ist diese auf ihre Rechtm&Bigkeit zu Uber-
priofen. Dies fuhrt zu ihrer Bestétigung, wobei
gemaB dem Antrag des Antragstellers zur Klar-
stellung auszusprechen ist, daB3 die von vornher-
ein far die Dauer des selbstandigen Beweisver-
fahrens der Parteien (4 OH 1/96) befristete
einstweilige Verfugung fir die Zeit bis zum 9.
Oktober 1996 (AbschluB des selbstandigen Be-
weisverfahrens) bestatigt wird.

Der Antrag auf ErlaBB der einstweiligen Ver-
fugung war zuldssig und begrindet, weshalb die
ergangene Verfligung mit der vorgenannten Kilar-
stellung aufrechtzuerhalten ist.

Die einstweilige Verfligung ist entgegen der
Auffassung der Antragsgegner nicht schon des-
halb aufzuheben, weil das selbstédndige Beweis-
verfahren entsprechend der Erklarung des An-
tragstellers in seinem Schriftsatz vom 14. No-
vember 1996 und seiner jetzigen Antragsfassung
unstreitig abgeschlossen ist. Denn die einstweili-
ge Verfugung ist von vornherein auf die Dauer
des selbstédndigen Beweisverfahrens 4 OH 1/96
beschrénkt gewesen. Der bloBe Ablauf eines
Verbotszeitraumes bedeutet aber keine Erledi-
gung der Hauptsache (vgl. OLG Nurnberg,
GRUR 1996, 79; Ulrich, WRP 1992, 147, 150),
weil durch ihn der Verfligungsantrag und der
Verbotsausspruch nicht gegenstandslos gewor-
den sind. Der befristete Verbotstitel bleibt nach
dem Zeitablauf unverandert rechtsbestandig.
Mangels eines nachtréglichen, nach Rechtshén-
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gigkeit eingetretenen Erledigungsereignisses ist
der Antragsteller deshalb nicht gendétigt gewesen,
die Hauptsache fur erledigt zu erklaren. Ob der
befristete Unterlassungstitel hinsichtlich der vom
Antragsteller behaupteten Zuwiderhandlungen
wahrend des fraglichen Verbotszeitraumes eine
Ahndung nach § 890 ZPO zulaBt, ist eine andere
Frage, die hier nicht entschieden werden muB.

Dem Antragsteller stand der gegentber den
Antragsgegnern geltend gemachte Verfligungs-
anspruch auf Untersagung der Entfernung und
Rodung von flr die Erzeugung von Pflanzen oder
sonst zum Anbau bestimmter Pflanzen oder
Pflanzenteile der Verfligungssorte fur die Dauer
des selbsténdigen Beweisverfahrens 4 OH 1/96
nach §§ 37 a, 37 Abs. 1, 10 Nr. 2 a) und b) SortG
zu. Denn die Antragsgegner haben ohne Zu-
stimmung des Antragstellers Vermehrungsmate-
rial, ndmlich fur die Erzeugung von Pflanzen
oder sonst zum Anbau bestimmte Pflanzenteile,
der Verflgungssorte erzeugt. Aus diesem Ver-
mehrungsmaterial haben sie  Pflanzen oder
Pflanzenteile der Verfuigungssorte ,Anette” her-
vorgebracht, um diese in den Verkehr zu bringen,
wobei die Antragsgegner selbst vortragen, daf
der Antragsgegner zu 2. die von ihnen als ,D.”
bezeichneten Pflanzen auch bereits vertrieben
und damit in den Verkehr gebracht hat.

Zwischen den Parteien ist unstreitig, daB3 es
sich bei den auf ihren Anbaufldchen kultivierten
Pflanzen um solche der von ihnen als ,D.* be-
zeichneten Sorte handelt. Der Antragsteller hat
glaubhaft gemacht, daB zwischen diesen Pflan-
zen und denen der Verflgungssorte ,Anette”
Sortenidentitét besteht.

Wie das Bundessortenamt in seinem Pri-
fungsbericht vom 27. Oktober 1995 (Anlage Ast
3) festgestellt hat, unterscheiden sich die Pflan-
zen der Sorte ,D.“ in keinem wichtigen Merkmal
von den Pflanzen der Verfugungssorte ,Anette”.
Die Pflanzen der von den Antragsgegnern als
,D.“ bezeichneten Sorte und die Pflanzen der
Verflgungssorte ,Anette” sind hiernach phanolo-
gisch identisch. Durch das in dem Rechtsstreit 4
O 186/95 eingeholte Sachverstéandigengutachten
vom 11. September 1996 ist ferner glaubhaft
gemacht, daB die Pflanzen der von den Antrags-
gegnern als ,D."“ bezeichneten Sorte auch gene-
tisch identisch sind mit den Pflanzen der Verfu-
gungssorte. Denn der gerichtliche Sachverstan-
dige hat dort festgestellt, daB die von ihm durch
DNA-Analyse mittels der RAPD (random ampli-
fied polymorphic DNA)-Technik untersuchten finf
Pflanzen innerhalb der jeweiligen Gruppe iden-
tisch sind und zwischen den beiden Gruppen
Identitat besteht. Der Sachverstandige hat ferner
festgestellt, daB die Entstehung der Anmeldun-
gen des Antragsgegners zu 2., also auch die
Entstehung der zum Sortenschutz angemeldeten
Pflanze der Sorte ,D.“, als Mutanten aus den
gepruften Herkinften von ,Marleen® ausge-

schlossen ist.

In seinem Gutachten hat der gerichtliche
Sachverstandige Prof. Dr. G. ausgeflhrt, daB die
streitbefangenen Calluna-vulgaris-Genotypen in
ihren  morphologischen und physiologischen
Merkmalen so dhnlich sind, daB weitere Merkma-
le zur Charakterisierung herangezogen werden
mussen. Der Sachverstandige hat erlautert, dafB
es sich anbietet, die chromosomale Erbsubstanz
der Pflanze (DNA) dazu zu verwenden und sie in
sogenannten  DNA-Fingerprints  darzustellen.
Nach den Ausfihrungen des Sachverstandigen
kann hierzu als Methode der Darstellung die
RAPD-Technik verwendet werden. Diese beruht
auf der Produktion von RAPD-Markern. Hierbei
handelt es sich um DNA-Fragmente, die mittels
einer Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in vitro
amplifiziert und anschlieBend auf einem Elek-
trophoresegel aufgetrennt und als Bandenmuster
sichtbar gemacht werden. Fir die PCR-
Amplifizierung werden dabei RAPD-Primer beno-
tigt, die an mehreren Stellen des Genoms anla-
gern kdénnen und dadurch die gleichzeitige Ampli-
fizierung mehrerer, in der Regel unterschiedlich
langer DNA-Sticke ermdglichen. Durch eine
unterschiedliche Wanderungsgeschwindigkeit
dieser DNA-Stiicke im Elektrophoresegel entsteht
dann der fir einen Genotyp charakteristische
Fingerprint. Nach den gutachterlichen Ausfih-
rungen fihrt die Verwendung eines einzelnen
RAPD-Primers zu einer begrenzten Anzahl von
RAPD-Markern als Banden auf den Trenngelen,
die in der Regel aber nicht ausreicht, um ein
umfangreiches Sortiment von Genotypen mit
ausreichender Genauigkeit zu charakterisieren.
Dem hat der Sachverstdndige ausweislich des
Gutachtens Rechnung getragen und deshalb auf
Grund der Ergebnisse aus Vorversuchen insge-
samt 12-RAPD-Primer verwendet, die 30 RAPD-
Marker generierten. Der Sachverstandige hat
erlautert, da3 dann, wenn zwei genetisch identi-
sche Pflanzen unter Verwendung derselben
RAPD-Primer analysiert werden, identische Fin-
gerprints entstehen. Dagegen weichen die Fin-
gerprints mit abnehmender genetischer Ver-
wandtschaft mehr und mehr voneinander ab. Die
in Rede stehenden Calluna-vulgaris-Genotypen
werden als Sorte vegetativ vermehrt. Deshalb
missen alle Pflanzen einer Sorte, abgesehen
von spontanen Mutationsergebnissen, unterein-
ander identisch sein. Nach Anwendung der
RAPD-Technik, so der Sachverstandige, entste-
hen dieselben Fingerprints. Bei den beim Bun-
dessortenamt eingereichten Genotypen handelte
es sich um vegetativ vermehrte Ausgangspflan-
zen. Der gerichtliche Sachversténdige hat aus-
drtcklich dargelegt, daB die angewandte Metho-
de zum Nachweis der Identitdt von Genotypen
unterschiedlicher Bezeichnung verwendet werden
kann. Er hat erlautert, daB das Auftreten von
Mutanten unter anderem zu einer veranderter
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Blutenfarbe, Blattfarbe, Blliten- und Blattstellung,
aber auch zu physiologischen Merkmalsverande-
rungen fihrt und in Calluna vulgaris solche
~sports® auftreten. Genetisch, so der Sachver-
standige weiter, gehen sie in der Regel auf die
spontane Veranderung eines einzelnen Gens,
also eines sehr kleinen Abschnittes auf einem
Chromosom, zurlick. Dieser Abschnitt sei so
schmal, daB RAPD-Primer ihn nicht notwendig,
wie beschrieben, erkennbar werden lieBen. Fin-
gerprints von Ausgangssorte und spontaner Mut-
ante seien deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit
identisch.

Das Vorbringen der Antragsgegner ist nicht
geeignet, die von dem gerichtlichen Sachver-
standigen angewandte Untersuchungsmethode
sowie die von dem Sachversténdigen getroffenen
Feststellungen hinsichtlich der genetischen Iden-
titdt der Pflanzen der Sorte ,D.” mit denen der
Verflgungssorte in Zweifel zu ziehen. Insbeson-
dere haben die Antragsgegner weder dargelegt
noch glaubhaft gemacht, daB bei Anwendung
einer anderen Untersuchungsmethode andere
Feststellungen getroffen worden seien. Letzteres
ergibt sich auch nicht aus der im Verfahren 4 O
186/95 vorgelegten privatgutachterlichen Stel-
lungnahme vom 28. Oktober 1996.

Der Umstand, daB die Pflanzen der Sorte
,D.“ in dem Prifungsbestand des Bundessorte-
namtes von 30 Pflanzen ausweislich des Pri-
fungsberichtes gemaB Anlage Ast 3 sechs Pflan-
zen mit einer abweichenden Blitenfarbe aufwie-
sen, steht der Sortenidentitdt der Pflanzen der
Sorte ,D.” und der Pflanzen der Verfligungssorte
nicht entgegen. Denn die abweichende Bliten-
farbe bei sechs von 30 Pflanzen der Sorte ,D.”
bedeutet gerade keine ,deutliche Unterscheidung
in der Auspragung wenigstens eines wichtigen
Merkmals®. Eine stabile Abweichung liegt nicht
vor. Mdéglicherweise handelt es sich insoweit um
eine Punktmutation, die - wie auch der gerichtli-
che Sachversténdige in seinem im Rechtsstreit 4
O 186/95 erstatteten Gutachten ausgefihrt hat -
die DNA-Analyse mittels der angewandten
RAPD-Technik nicht aufdeckt, weil sie nicht das
vollstdndige Genom entschlisselt. Das hindert
indes entgegen der Auffassung der Antragsgeg-
ner die Annahme nicht, daB die Pflanzen der
Sorte ,D.” in den Schutzbereich der Verfligungs-
sorte fallen.

Den Feststellungen des Sachverstandigen
steht auch nicht die Behauptung der Antragsgeg-
ner entgegen, daB es sich bei den vom Antrags-
gegner zu 2. zum Sortenschutz angemeldeten
Calluna-Pflanze der Sorte ,D.” um eine Mutation
der freien Sorte ,Marleen“ handele. Denn der
Gerichtsgutachter hat - wie bereits erwahnt - in
seinem im Rechtsstreit 4 O 186/95 erstatteten
Gutachten auch festgestellt, daB die Entstehung
der Anmeldungen des Antragsgegners zu 2., also
auch die Entstehung der zum Sortenschutz an-

gemeldeten Pflanze der Sorte ,D.“, als Mutanten
aus den gepriften Herklnften von ,Marleen”
ausgeschlossen ist. In der von dem Antragsteller
im Verfahren 4 O 186/95 zur Akte gereichten
privatgutachterlichen Stellungnahme (dort Anlage
B 2) heiB}t es hierzu, daB die Abstammung des
Calluna-Genotyps CLL ... (,D.”) von der Sorte
,Marleen“ durch das Dendrogramm prégnant
dargelegt ist und dies den SchluB3 zuldBt, dafB
dieser Genotyp nicht als Mutante aus der Sorte
,Marleen“ entstanden sein kann. Die Kammer
vermag daher nicht nachzuvollziehen, daB die
Antragsgegner sich nunmehr in ihrem im Gbrigen
nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 20. No-
vember 1996 offenbar gegen eben diese Fest-
stellung wenden.

Daraus, daB die Pflanzen der Sorte ,D.“ in
dem Prifungsbestand des Bundessortenamtes
von 30 Pflanzen insgesamt sechs Pflanzen mit
einer abweichenden Blitenfarbe aufwiesen, folgt
wegen der Moéglichkeit einer Punktmutation auch
keineswegs zwingend, daB die Verfligungssorte
ebenfalls nicht homogen ist. Hinsichtlich des von
den Antragsgegnern erhobenen Einwandes der
mangelnden Homogenitat der Verfligungssorte,
auf den ein Widerrufsantrag gestltzt worden sein
soll, kommt hinzu, daB das geltende Sorten-
schutzrecht eine rickwirkende Aufhebung des
bestandskraftig erteilten Sortenschutzrechts in-
soweit nicht vorsieht. GemaB § 31 Abs. 3 SortG
stellt die mangelnde Homogenitéat oder fehlende
Bestandigkeit lediglich einen Widerrufsgrund dar.
Entsprechend der verwaltungsrechtlichen Termi-
nologie (§ 49 VwV{G) ist hierunter die Aufhebung
des Sortenschutzrechts fiir die Zukunft zu ver-
stehen (vgl. Wuesthoff/LeBmann/Wendt, Sorten-
schutzgesetz, 2. Aufl., § 31 Rdn. 13), weshalb
der einmal entstandene Vernichtungsanspruch
des Antragstellers hierdurch tberhaupt nicht be-
rihrt werden wirde. Ob der Geltendmachung von
Ansprichen wegen Sortenschutzverletzung mit
dem Einwand des RechtsmiBbrauchs begegnet
werden kbénnte, bedarf hier keiner Entscheidung.
Denn dieser Einwand kann allenfalls dann mit
Erfolg erhoben werden, wenn offen zutage liegt,
daB der Sortenschutz nicht hatte erteilt werden
durfen oder daB er - wie die Antragsgegner hier
vorbringen - nicht aufrechterhalten werden darf
(vgl. BGH, GRUR 1967, 419, 423 - Favorit). Da-
von kann aber keine Rede sein. Hierfiir spricht
schon, daB das Bundessortenamt aufgrund sei-
nes Prufungsberichtes geman Anlage ASt 3 of-
fensichtlich keine Veranlassung gesehen hat, ein
Widerrufsverfahren hinsichtlich des dem An-
tragsteller erteilten Sortenschutzrechts einzulei-
ten. Die Antragsgegner haben im Ubrigen auch
weder hinreichend dargetan noch glaubhaft ge-
macht, daB sie tatséchlich bereits einen Wider-
rufsantrag gestellt haben.

Die Dringlichkeit des Begehrens des An-
tragstellers ist ebenfalls zu bejahen gewesen,
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§ 940 ZPO. Das begehrte Rodungsverbot diente
der Sicherung des dem Antragsteller nach § 37 a
SortG zustehenden Vernichtungsanspruchs.

Da die streitgegenstéandlichen Calluna-
Pflanzen der Antragsgegner zum Zeitpunkt der
Antragstellung in Bllte standen und die Antrags-
gegner in Abrede stellten, daB es sich bei ihren
als Pflanzen der Sorte ,D.“ bezeichneten Pflan-
zen um solche der Verflgungssorte handelt, war
damit zu rechnen, daB die Antragsgegner in ab-
sehbarer Zeit dazu Ubergehen wirden, die auf
ihren Anbauflachen vorhandenen Pflanzen zu
entfernen, insbesondere diese abzuverkaufen.
Damit wére der dem Antragsteller zustehende
Vernichtungsanspruch aber nicht mehr zu reali-
sieren gewesen.

Der Antragsteller hat dargelegt und durch ei-
desstattliche Versicherung glaubhaft gemacht,
daB er von der Kultivierung seiner Verfigungs-
sorte auf den Anbauflachen der Antragsgegner
erst Anfang September 1996 Kenntnis erlangt hat
(wird ausgefihrt).

Die zeitliche Beschrankung des Verfligungs-
begehrens stand dessen Dringlichkeit schlieBlich
nicht entgegen. Denn der Antragsteller durfte hier
durchaus den ihm zustehenden Vernichtungsan-
spruch zuné&chst fir die Dauer des selbstandigen
Beweisverfahrens sichern lassen. Es lag in sei-
nem Ermessen, zundchst das Ergebnis der be-
gehrten Beweissicherung abzuwarten, um Ge-
wiBheit hinsichtlich der geltend gemachten Sor-
tenidentitat der Sorte ,D.“ und der Verfligungssor-
te zu erlangen, und dann gegebenenfalls - wenn
das selbstandige Beweisverfahren den sicheren
Nachweis der Sortenidentitat erbracht hétte - den
ErlaB einer weiteren einstweiligen Verfligung
gegen die Antragsgegner zu erwirken, wie er dies
letztlich ja auch getan hat.

5. BURGERLICHES RECHT UND
VERFAHRENSRECHT

§ 110 ZPO

Ein in den USA anséassiger Klager ist in
Patent- und Geschmacksmusterstreitsachen
zur Leistung einer ProzeBkostensicherheit
nicht verpflichtet.

(Zwischenurteil vom 4. Marz 1997, 4 O 362/96 -
ProzeBkostensicherheit Il)

Sachverhalt: Die in den Vereinigten Staaten
von Amerika im Bundesstaat Pennsylvania in
Elverson ansassige Kléagerin hat vor der erken-
nenden Kammer eine Geschmacksmusterverlet-
zungsklage mit einem geschétzten Streitwert von
1.000.000,-- DM erhoben.

Die Beklagte hat im Termin zur ersten mind-

lichen Verhandlung die Einrede mangelnder Pro-
zeBkostensicherheit erhoben.

Aus den Griinden: Die Klagerin, bei der es
sich um ein in den Vereinigten Staaten von Ame-
rika ansassiges Unternehmen handelt, das im
Rahmen von § 110 Abs. 1 ZPO einem Angehdri-
gen der Vereinigten Staaten gleichzustellen ist,
ist nach § 110 Abs. 2 ZPO in diesem Rechtsstreit
nicht zur Leistung einer ProzeBkostensicherheit
verpflichtet, weil ein Deutscher oder ein in
Deutschland ansassiges Unternehmen nach US-
amerikanischem Recht in gleichem Falle nicht
zur Sicherheitsleistung verpflichtet ist.

Denn Patentsachen fallen nach der ein-
schlagigen Bestimmung des US-amerikanischen
Rechts in 28 United States Code § 1338 in die
ausschlieBliche Zustandigkeit der Bundesgerichte
(vgl. Lange/Black, Der ZivilprozeB3 in den Verei-
nigten Staaten, S. 22, Fn. 5, Anlage K 6), und
Geschmacksmustersachen (design patents)- wie
der hier anhangige Rechtsstreit - sind Patentsa-
chen insoweit gleichgestellt (vgl. Matindale-
Hubbel, Law Digest, ,Design Patents”, Anlage K
6).

Nach den Federal Rules of Civil Procedure,
in denen das Verfahren vor den US-amerikani-
schen Bundesgerichten geregelt ist, besteht fur
einen auslandischen Klager keine Verpflichtung
zur Sicherheitsleistung (Schitze, RIW 1996, 479
(480); Zoller/Geimer, ZPO, 20. Aufl., 1997, Anh.
I, S. 2568).

§ 256 ZPO

1. Zur Beriilhmung patentrechtlicher
Anspriiche durch Einleitung eines
Ordnungsmittelverfahrens und Vorbringen in
diesem Verfahren.

2. Hat sich der Patentinhaber keines
Anspruchs berithmt, ist er nicht verpflichtet,
sich auf Anfrage eines Mitbewerbers dazu zu
auBern, ob er ein von diesem angewandtes
Verfahren als Verletzung seines Patentes
ansieht. In diesem Falle fehlt grundsétzlich
auch das schutzwiirdige Interesse fiir eine
negative Feststellungsklage, mit der der
Mitbewerber geklart haben moéchte, daB er
von dem Schutzrecht keinen Gebrauch
macht.

(Urteil vom 19. Dezember 1996, 4 O 408/95 -
Neues Herstellungsverfahren)

Sachverhalt: Die Klagerin zu 1) stellt in
Finnland Diltiazem-Hydrochlorid her. Dabei han-
delt es sich um ein Arzneimittel mit dem Wirk-
stoff Diltiazem, einem Benzothiazepinderivat. Sie
gewann dieses Benzothiazepinderivat jedenfalls
friher durch Kondensieren einer hierfir geeigne-
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ten Verbindung mit 2-(Dimethylamino)ethyl-
chlorid in Gegenwart von Kaliumkarbonat in ei-
nem L&sungsmittelgemisch aus 2-Butanon und
20 Gew.-% Wasser und einem anschlieBenden
Acetylierungsschritt.

Die nach diesem Verfahren hergestellten Er-
zeugnisse lieferte die Kléagerin zu 1) an die in der
Bundesrepublik Deutschland ansassigen Klage-
rinnen zu 2) und 3), die die Erzeugnisse unter der
Produktbezeichnung "Z.-Diltiazem" als Arzneimit-
tel in Gestalt eines Hydrochloridsalzes auf den
deutschen Markt brachten, und zwar die vom
Klager zu 4) als Geschéaftsfiihrer vertretene Kla-
gerin zu 2) im Gebiet der neuen Bundesléander
und die vom Klager zu 5) als Geschaftsfihrer
vertretene Klagerin zu 3) im Bereich der alten
Bundesléander.

Die Beklagte zu 1) ist eingetragene Inhaberin
des am 7. Dezember 1982 angemeldeten euro-
paischen Patentes 0 081 234 betreffend ein Ver-
fahren zur Herstellung von Benzothiazepinderiva-
ten, das auch in der Bundesrepublik Deutschland
Schutz beansprucht. Die Beklagte zu 2) besitzt
an dem Gegenstand des Patents der Beklagten
zu 1) eine ausschlieBliche Lizenz.

Die jetzigen Beklagten nahmen die jetzigen
Klager in dem Rechtsstreit umgekehrten Ru-
brums 4 O 75/94 vor dem Landgericht Dusseldorf
wegen Patentverletzung auf Unterlassung, Rech-
nungslegung, Schadenersatz und Vernichtung
der als patentverletzend angegriffenen Erzeug-
nisse in Anspruch. Zur Begrindung fiihrten die
damaligen Klager und jetzigen Beklagten an, daf
das von der jetzigen Kl&gerin zu 1) in die Bun-
desrepublik Deutschland gelieferte und dort von
den jetzigen Klagerinnen zu 2) und 3) vertriebe-
nen Medikament ein nach dem fiir sie durch das
Patent geschitzten Verfahren hergestelltes Er-
zeugnis, namlich ein Saureadditionssalz eines
nach dem geschitzten Verfahren hergestellten
Benzothiazepinderivates Diltiazem sei. Durch
Urteil vom 2. Marz 1995 (4 O 75/94) verurteilte
die Kammer die jetzigen Klager antragsgeman
zur Unterlassung, Rechnungslegung, Schadener-
satz und Vernichtung der als Patentverletzung
angegriffenen Erzeugnisse.

Mit Schriftsatz vom 25. Oktober 1995 bean-
tragte die Beklagte zu 2), den jetzigen Klagern
wegen fortgesetzter Zuwiderhandlung gegen das
Unterlassungsgebot des Tenors I. 1. des Urteils
der Kammer vom 2. Mé&rz 1995 ein ange-
messenes Ordnungsgeld aufzuerlegen. Wegen
der Begrindung des Ordnungsmittelantrags wird
auf die von den Klagern als Anlage F 1 vorgeleg-
te Ablichtung des Schriftsatzes der Beklagten zu
2) vom 25. Oktober 1995 Bezug genommen. Die
Klager traten Ordnungsmittelantrag der Beklag-
ten zu 2) mit Schriftsatz vom 18. Dezember 1995
entgegen, indem sie unter anderem ausfihrten,
nur noch Z.-Produkte auf den deutschen Markt
gebracht zu haben, die nach einem abweichen-

den Verfahren hergestellt worden seien, bei ein
aus einem Gemisch aus Toluol und N-methyl-2-
pyrrolidon bestehendes Lésungsmittel verwendet
werde.

Durch BeschluB vom 22. Januar 1996 - 4 O
75/94 (ZV 1l) - wies die Kammer daraufhin den
Ordnungsmittelantrag der Beklagten zu 2)
rechtskraftig zurlck.

Bereits vor der Zurlckweisung des Ord-
nungsmittelantrags hatten die Parteien am 16.
November 1995 Vergleichsgesprache aufge-
nommen, in deren Rahmen die Klager den Vor-
schlag machten, das Basen-Ldsungsmittelsystem
fur die Produktion von Diltiazem zu andern und
statt Butanon und Wasser Toluol und N-methyl-
Pyrrolidon zu verwenden. AnlaBlich einer weite-
ren Vergleichsbehandlung am 7. Dezember
1995, an der die Beklagte zu 1) nicht teilnahm,
kam die Beklagte zu 2) der Aufforderung der
Klagerin zur Abgabe einer Freistellungserklarung
fur das geénderte Herstellungsverfahren nicht
nach. Daraufhin wandten sich die Klager mit
anwaltlichem Schreiben vom 13. Dezember 1995
(Anlage F 4) an die ProzeBbevollméachtigten der
Beklagten und fihrten hierin aus:

"... wir nehmen Bezug auf die Vergleichsge-
sprache vom 7. Dezember 1995 und die Erkl&-
rung auf lhrer Seite, daB Sie eine "Freistellung
der gednderten Verfahrensform” nur im Rahmen
eines Gesamtvergleiches erwagen wirden. Diese
Feststellung gibt begrindeten AnlaB zu der Be-
firchtung, daB Sie auch das geé&nderte Verfahren
als patentverletzend beanstanden werden. Mit
Hinblick auf die Umstellung des Herstellungsver-
fahrens nach Zustellung des landgerichtlichen Ur-
teils vom 2. Marz 1995 muB meine Auftraggebe-
rin auf einer umgehenden Klarung dieser Frage
bestehen.

Wir haben |hre Mandantin daher aufzufor-
dern, eine Erklarung dahingehend abzugeben,
daB das in der Anlage bezeichnete Herstellungs-
verfahren nicht von dem européischen Patent 0
081 234 erfaBt wird und daB3 Ihre Mandantin sich
daher verpflichtet, innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland aus dem européischen Patent 0 081
234 keine Anspriiche wegen Benutzung von Pro-
dukten geltend zu machen, die nach dem in der
Anlage bezeichneten Verfahren hergestellt wer-
den.”

Auf dieses Schreiben erwiderten die Pro-
zeBbevollm&chtigten der Beklagten zu 2) mit
Schreiben vom 21. Dezember 1995 (Anlage F 5),
sie sdhen ,keinen AnlaB, fir unsere Mandantin-
nen auf lhren Brief vom 13. Dezember 1995 eine
irgendwie geartete Erkldrung abzugeben."

Die Klager machen geltend, die Kl&gerin zu
1) habe entsprechend ihrem Vorbringen in dem
Zwangsvollstreckungsverfahren 4 O 75/94 (ZV 1)
ihr urspriingliches Verfahren geandert. Die Ande-
rung des nunmehr angewandten Verfahrens ge-
gentber dem friheren Verfahren bestehe darin,
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daB das Lésungsmittelgemisch nicht mehr aus
dem Gemisch aus 2-Butanon und Wasser, son-
dern aus Toluol und N-methyl-2-pyrrolidon beste-
he. Dartber hinaus werde anstelle der im Patent
der Beklagten zu 1) beanspruchten Base Kalium-
karbonat die Base Natriumkarbonat verwendet.
Toluol und N-methyl-2-pyrrolidon seien keine
aquivalenten Mittel zu dem im Patentanspruch 1
angegebenen Stoff Azeton; das in dem geander-
ten Herstellungsverfahren verwandte L&sungs-
mittelgemisch falle daher nicht in den Schutzbe-
reich des Patents der Beklagten zu 1).

Die Kl&ager sind der Auffassung, sie héatten
ein rechtliches Interesse an der von ihnen be-
gehrten Feststellung. Denn die Beklagte zu 2)
habe sich mit ihrem Ordnungsmittelantrag vom
25. Oktober 1995 gegen jegliche Benutzung von
"Z.-Diltiazem" gewandt und sich damit eines Un-
terlassungsanspruches auch gegeniber ihrem
geénderten Herstellungsverfahren berihmt. Zum
Zeitpunkt der Erhebung des Zwangsmittelantrags
vom 25. Oktober 1995 hatten sie, die Klager,
namlich das Verfahren zur Herstellung von Dil-
tiazem bereits geéndert gehabt und keine Z.-Pro-
dukte, die nach dem alten Verfahren hergestellt
worden seien, mehr auf den deutschen Markt
gebracht.. Dariiber hinaus habe die Beklagte zu
2) in dem Zwangsvollstreckungsverfahren 4 O
75/94 (2ZV 1) in ihrer Replik vom 18. Januar 1996
die vorgetragene Umstellung des Herstellungs-
verfahrens fur Diltiazem als unerheblich bezeich-
net. Sie, die Klager, hatten daher auf Grund des
Verhaltens der Beklagten - insbesondere auch im
Hinblick auf die nicht abgegebene Freistellungs-
erkldrung - AnlaB zu der Beflrchtung, daB die
Beklagten auch das geanderte Herstellungsver-
fahren als patentverletzend beanstanden wirden.

Die Beklagten machen geltend, sie héatten
sich weder im Zusammenhang des Vollstrek-
kungsverfahrens 4 O 75/94 (ZV II) noch sonstwie
des Bestehens von Rechten auf der Grundlage
des européischen Patents 0 081 234 hinsichtlich
des "neuen Herstellungsverfahrens" der Kléager
beriihmt. Im Ubrigen sind die Beklagten der Auf-
fassung, daB es sowohl an einem flr die Zulas-
sigkeit einer Feststellungsklage erforderlichen
"konkreten Rechtsverhéltnis” als auch an dem fur
die Feststellungsklage notwendigen Feststel-
lungsinteresse der Klager fehle.

Aus den Griinden: Die Klage ist unzulassig.
Denn die Kl&ger haben kein rechtliches Interesse
im Sinne von § 256 Abs. 1 ZivilprozeBordnung
(ZPO) an der begehrten Feststellung.

§ 256 Abs. 1 ZPO verlangt fiir die Zuléssig-
keit der Feststellungsklage ein "rechtliches Inter-
esse" an der alsbaldigen Feststellung des Beste-
hens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhalt-
nisses. Ein rechtliches Interesse an einer alsbal-
digen Feststellung des Bestehens oder Nichtbe-
stehens eines Rechtsverhdltnisses ist gegeben,
wenn dem Recht oder der Rechtslage des Kl&-

gers eine gegenwartige Gefahr der Unsicherheit
droht und wenn das erstrebte Urteil geeignet ist,
diese Gefahr zu beseitigen (vgl. BGH, LM § 256
ZPO Nr. 87; BGH, NJW 1986, 2507). Eine derar-
tige Geféhrdung liegt vor, wenn der Klager einen
erkennbaren AnlaB zur Besorgung hat und da-
durch in seiner Entscheidungsfreiheit oder in
seinen Vorkehrungen gehemmt ist (BGH LM §
256 ZPO Nr. 87). Handelt es sich - wie hier - um
eine negative Feststellungsklage, so ist ausrei-
chend, daB der Beklagte sich berihmt, einen
Anspruch gegen den Klager zu haben (BGH LM §
256 Nr. 99). Unter dieser Voraussetzung kann
insbesondere auch eine negative Feststel-
lungsklage eines angeblichen Patentverletzers
auf Verneinung einer Patentverletzung zul&ssig
sein, so namentlich eine Feststellungsklage des-
sen, der wegen einer Patentverletzung verwarnt
worden ist (vgl. Benkard/Rogge, Patentgesetz,
Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl.,, § 139 PatG
Rdnr. 95).

Die Beklagten haben hier nicht geltend ge-
macht, von den Klagern wegen einer Patentver-
letzung Unterlassung und/oder Schadenersatz
wegen Anwendung des von den Klagern be-
schriebenen und hier in Rede stehenden geén-
derten Verfahrens zur Herstellung von Diltiazem
verlangen zu kdnnen. Die Beklagten haben die
Klager hinsichtlich des von diesen beschriebenen
geéanderten Herstellungsverfahrens  unstreitig
weder verwarnt noch abgemahnt. Auch haben sie
- entgegen dem Vorbringen der Kléager - weder
behauptet noch sonstwie geltend gemacht, dafi
(auch) das von den Kléagern beschriebene geén-
derte Herstellungsverfahren von der Lehre des
Streitpatents Gebrauch mache.

Insbesondere haben sich die Beklagten auch
im Zusammenhang mit dem Zwangsvollstrek-
kungsverfahren 4 O 75/94 (ZV 1) nicht eines
solchen Anspruches wegen Patentverletzung
gegen die Klager berihmt. An diesem Zwangs-
vollstreckungsverfahren war die Beklagte zu 1)
ohnehin nicht beteiligt, so daB ihr gegenlber ein
rechtliches Interesse an der begehrten Feststel-
lung von vornherein mangels Berlhmen eines
Anspruches wegen Patentverletzung gegen die
Klager insoweit aus dem Zwangsvollstreckungs-
verfahren nicht hergeleitet werden kann. Aber
auch die Beklagte zu 2) hat sich im Rahmen des
Zwangsvollstreckungsverfahrens 4 O 75/94 (ZV
II) keiner Rechte aus dem européischen Patent 0
081 234 gegenuber den Klagern hinsichtlich des
geéanderten  Herstellungsverfahrens  beriihmt,
wobei dahinstehen kann, ob die Klagerin zu 1)
das von ihr beschriebene geanderte Herstel-
lungsverfahren tatsachlich bereits anwendet.
Denn die Beklagte zu 2) hat in dem Zwangsvoll-
streckungsverfahren zu keinem Zeitpunkt zum
Ausdruck gebracht, daB auch das von den KI&-
gern angefiihrte geénderte Herstellungsverfahren
von der Lehre des Streitpatents Gebrauch mache
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und/oder auch das geénderte Herstellungsver-
fahren gegen das Unterlassungsgebot aus dem
Urteil der Kammer vom 2. Marz 1995 verstoBe.
Allein daraus, daB die Beklagte zu 2) ihren Ord-
nungsmittelantrag vom 25. Oktober 1995 auf die
in dem Zwangsvollstreckungsverfahren als UV 4
vorgelegte Pressever6ffentlichung sowie auf die
Nennung von "Z.-Diltiazem" im September 1995
in der "Lauertaxe" gemafB Anlage UV 5 gestitzt
hat, [&Bt sich nicht herleiten, daB die Beklagte zu
2) sich eines Anspruches wegen Patentverlet-
zung beziglich des geanderten Verfahrens be-
rihmt hat oder damit geltend gemacht hat, daB
auch das geanderte Herstellungsverfahren gegen
das Unterlassungsgebot aus dem Urteil der
Kammer vom 2. Marz 1995 verstoBe.

In der Begrindung des Ordnungsmittelan-
trags der Beklagten zu 2) (Anlage F 1) ist von
einem geénderten Herstellungsverfahren keine
Rede; der Ordnungsmittelantrag ist auch nicht
etwa auch auf einen im Zusammenhang mit dem
neuen Herstellungsverfahren zu sehenden Ver-
stoB gegen das Unterlassungsgebot aus dem
Kammerurteil vom 2. Marz 1995 gestiitzt worden.
Auch in ihrer Replik vom 18. Dezember 1995 in
dem Zwangsvollstreckungsverfahren 4 O 75/94
(ZV 1) hat die Beklagte zu 2) nicht geltend ge-
macht, daB die Klager das Streitpatent verletzten
und/oder gegen das Unterlassungsgebot aus dem
Kammerurteil verstieBen, indem sie, die Klager,
das von ihnen beschriebene neue Verfahren zur
Herstellung von Diltiazem anwendeten und so
hergestelltes Diltiazem im Bereich der Bundesre-
publik Deutschland auf den Markt bréchten. Hin-
sichtlich des von den Klagerinnen beschriebenen
geénderten Herstellungsverfahrens hat die Be-
klagte zu 2) vielmehr lediglich ausgefunhrt:

"... L4Bt man einmal die nach diesseitiger
Sicht unzutreffende Verteidigung der Schuldner
auBer acht, der Urteilstenor erfasse nicht das
seinerzeit streitgegensténdliche Herstellungsver-
fahren, so ist zwischen den Parteien unstreitig,
daB die Schuldner die Patentverletzungshand-
lungen entsprechend | 1 vorgenommen haben.
Die Schuldner machen geltend, ab einem Zeit-
punkt X sei seit Herstellung des Diltiazem von
der Schuldnerin zu 1) ein Verfahren eingesetzt
worden, das auf Blatt 9 ff. des Schriftsatzes vom
18. Dezember 1995 ndher beschrieben ist. Die-
ses Verfahren ist inhaltlich nicht deckungsgleich
mit demjenigen Verfahren, das zum Klagegrund
und zum Urteilsgegenstand der Entscheidung
vom 2. Marz 1995 gehdrt. Das fihrt nach der
Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Dissel-
dorf (BeschluB vom 12. Juli 1995 in der Sache 4
O 192/92 LG Dusseldorf - 2 W 80/94 OLG Dus-
seldorf) dazu, daB das nach einem abgeanderten
Verfahren seitens der Schuldner vertriebene
Diltiazem nicht Gegenstand des Vollstreckungs-
begehrens der Glaubigerin sein kann. Die Glau-
bigerin hat infolgedessen keinen AnlaB, sich zu

dem abgeanderten Verfahren der Schuldner zu
auBern.

... Die Glaubigerin halt mithin den Sachvor-
trag der Schuldner, "mittlerweile" stelle man Dil-
tiazem nach einem anderen als dem streit- und
urteilsgegenstandlichen Verfahren her, fur un-
substantiiert und damit fir unerheblich. Im Gbri-
gen bestreitet die Glaubigerin diesen Sachvortrag
der Schuldner mit Nichtwissen. Die Schuldner
mUBten, um einen substantiierten Sachvortrag zu
bringen, schon substantiiert vortragen, daB und
ab welchem Zeitpunkt ausschlieBlich Diltiazem
nach dem "neuen Verfahren" hergestellt werde

Hieraus ergibt sich mit hinreichender Deut-
lichkeit, daB die Beklagte zu 2) in dem Zwangs-
vollstreckungsverfahren allein den Standpunkt
vertreten hat, daB die Klager das "alte" Herstel-
lungsverfahren nach wie vor anwenden und nach
diesem hergestelltes Diltiazem im Bereich der
Bundesrepublik Deutschland "unverandert" auf
den Markt bringen. Allein hierin hat die Beklagte
zu 2) den VerstoB3 gegen das Unterlassungsgebot
aus dem Urteil der Kammer vom 2. Marz 1995
gesehen und allein hierauf hat sie auch ihren
Ordnungsmittelantrag gestitzt.

Dementsprechend hat die Kammer in ihrem
BeschluB vom 22. Januar 1996 - 4 O 75/94 (ZV
Il) - auch festgestellt, daB die Glaubigerin nicht
geltend mache, daB auch das neue Verfahren
unter den gerichtlichen Unterlassungsausspruch
falle. Aus der Begrindung des Beschlusses er-
gibt sich im Ubrigen, daB die Kammer den Ord-
nungsmittelantrag der Beklagten zu 2) deshalb
zuruckgewiesen hat, weil die Beklagte zu 2) nicht
substantiiert dargelegt hatte, daB die jetzigen
Klager seit Zustellung der Sicherheitsleistung am
9. Mai 1995 "Z.-Produkte" auf den deutschen
Markt gebracht haben, die nach dem "alten", in
dem damaligen Erkenntnisverfahren der Parteien
angegriffenen Herstellungsverfahren hergestellt
wurden.

Der BeschluB der Kammer vom 22. Januar
1996 ist rechtskraftig. Die Beklagten haben die
Klager auch nach dem ErlaB des vorbezeichne-
ten Beschlusses im Hinblick auf das "neue Her-
stellungsverfahren" weder verwarnt noch abge-
mahnt. Auch sonst haben sie danach gegenuber
den Klagern keine Rechte im Hinblick auf das
"neue Herstellungsverfahren" aus dem Streitpa-
tent geltend gemacht.

Auch aus dem Umstand, daB die Beklagte
zu 2) es abgelehnt hat, die von den Klagern be-
gehrte Freistellungserkldrung hinsichtlich des
geénderten Herstellungsverfahrens abzugeben,
I&Bt sich das flur die erhobene Feststellungsklage
erforderliche Feststellungsinteresse nicht herlei-
ten. Wie die Kammer bereits in ihrem Urteil vom
29. Oktober 1991 (4 O 146/91, Anlage B 1) fest-
gestellt hat, ist ein Patentinhaber - oder wie hier:
ein ausschlieBlicher Lizenznehmer - nicht ver-
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pflichtet, einem Wettbewerber auf Anfrage dar-
Uber Auskunft zu geben, ob er eine bestimmte
Ausfihrungsform oder - wie hier - die Anwendung
eines bestimmten Verfahrens als Patentverlet-
zung ansieht. Die diesbezlgliche Auffassung des
Kammergerichts (GRUR 1942, 419) teilt die
Kammer nicht. Konsequenz einer derartigen Ver-
pflichtung ware namlich, daB der Betrieb eines
Schutzrechtsinhabers durch eine Vielzahl derarti-
ger Anfragen vom Konkurrenten erheblich behin-
dert werden konnte. Da der Inhaber eines
Schutzrechts - insbesondere eines Patents -
schwierige technische Sachverhalte und patent-
rechtliche Aquivalenzprobleme oft nicht aus ei-
gener Kenntnis beurteilen kann, miBte er in vie-
len Féllen zudem die Kosten fir Sach-
verstandigengutachten und rechtliche Beratung
aufbringen. Angemessen ist es dagegen, demje-
nigen, der ein Produkt/eine Vorrichtung/ein Ver-
fahren auf den Markt bringen will, das Risiko
einer Patentverletzung durch den betreffenden
Gegenstand aufzubiirden. Denn er allein zieht
auch den Gewinn aus der Herstellung und/oder
dem Vertrieb des betreffenden Gegenstandes.

Die Kammer sieht keine Veranlassung, von
ihrer diesbeziiglichen Rechtsauffassung abzu-
weichen. Zwar folgt aus dem Umstand, daB der
Schutzrechtsinhaber nicht dazu verpflichtet ist,
einem Wettbewerber auf Anfrage Auskunft dar-
Uber zu geben, ob er eine bestimmte Ausfih-
rungsform bzw. ein bestimmtes Verfahren als
Verletzung seines Patents ansieht, nicht schon,
daB der anfragende Wettbewerber kein "Interes-
se" an der Feststellung hat, ob eine bestimmte
Ausfihrungsform bzw. ein bestimmtes Verfahren
das in Rede stehende Schutzrecht verletzt. Fir
das nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Fest-
stellungsinteresse gentgt indes nicht bereits jed-
wedes Interesse des Klégers; der Klager muB
vielmehr ein berechtigtes und "schutzwirdiges"
Interesse an der alsbaldigen Feststellung haben.
Insoweit sind letztlich die widerstreitenden Inter-
essen gegenuberzustellen und gegeneinander
abzuwagen. Dies fuhrt dazu, daB in Fallen wie
dem vorliegenden die Interessen des Schutz-
rechtsinhabers, der sich eines Rechts gegenuber
dem Kl&ger nicht berlhmt hat, aus den bereits
genannten Griinden, die zur Verneinung einer
Auskunftspflicht fuhren, Gberwiegen. Der anfra-
gende Wettbewerber wird hierdurch auch nicht
etwa unzumutbar belastet oder benachteiligt,
denn es fallt in seinen Risikobereich, ob er von
der Lehre eines Patents Gebrauch macht oder
nicht.

Soweit die Klager geltend machen, daB im
vorliegenden Fall jedenfalls deshalb etwas ande-
res zu gelten habe, weil sie bereits wegen einer
Patentverletzung verurteilt worden seien und
deshalb ein besonderes Interesse an der begehr-
ten Feststellung hétten, vermag die Kammer
dem nicht zu folgen. Denn insoweit wiurden die

Klager als Patentverletzer besser gestellt als
derjenige Wettbewerber, der sich bereits vor der
Herstellung einer bestimmten Ausfihrungsform
bzw. vor der Anwendung eines bestimmten Ver-
fahrens an den Schutzrechtsinhaber wendet.
Wenn aber letzterer Wettbewerber von dem
Schutzrechtsinhaber grundsatzlich die begehrte
Auskunft nicht verlangen kann, so muB dies erst
recht fir einen Patentverletzer gelten.

§ 823 Abs. 1 BGB

1. Fir die unberechtigte Abmahnung
eines Mitbewerbers durch den Lizenznehmer
haftet der Lizenzgeber als Stoérer, wenn er den

Lizenznehmer ermachtigt hat,
Schutzrechtsverletzer in  Anspruch zu
nehmen, obwohl die

Schutzrechte/Schutzrechtsanmeldungen, auf
die sich die Erméchtigung bezieht, als
Grundlage fiir eine berechtigte Verwarnung
von vornherein nicht in Betracht kommen.

2. Die Verteidigungsanzeige im
schriftlichen  Vorverfahren schlieBt ein
sofortiges Anerkenntnis aus.

3. Bei einer Schutzrechtsverwarnung hat
der Verwarnte regelmédBig AnlaB, ohne
vorherige eigene Abmahnung auf
Feststellung zu klagen, daB dem
Abmahnenden aus dem Schutzrecht keine
Anspriiche gegen ihn zustehen.

(Urteil vom 16. Januar 1997, 4 O 410/95 - Luft-
kompressoren)

§ 57 BRAGO

1. Durch die - mit der Erbringung der
Sicherheitsleistung verbundene - anwaltliche
Aufforderung, das titulierte
Unterlassungsgebot zu befolgen, wird die
Zwangsvolistreckung eingeleitet. Die Kosten
hierfiir hat der Schuldner zu erstatten; anders
ist es mangels Notwendigkeit der
Aufforderung, wenn das zu volistreckende
Urteil zum Zeitpunkt der Aufforderung bereits
rechtskraftig ist.

2. Die Aufforderung des Schuldners zur
Rechnungslegung 16st gleichfalls die
Vollstreckungsgebithr  aus. Bleibt die
Aufforderung jedoch erfolglos und leitet der
Glaubiger das Verfahren nach § 888 ZPO ein,
bilden Aufforderung und Zwangsmittel-
verfahren gebiihrenrechtlich eine Einheit.

(BeschluB vom 21. Oktober 1996, 4 O 217/94)



