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1. PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- UND 
ARBEITNEHMERERFINDERRECHT 

 

Art. 69 EPÜ 
 
1. Zur Auslegung eines eine isolierte 

HIV-Nukleotidsequenz betreffenden Patents. 
2. Zur Frage der Aussetzung bei 

unterschiedlichen Anspruchssätzen des 
erteilten Patents, des im Einspruchs-
verfahren verteidigten Patents und des im 
noch anhängigen Einspruchsbeschwerde-
verfahren verteidigten Patents. 

 
(Urteil vom 18. Mai 2000, 4 O 285/98 - HIV-
Nukleotidsequenz) 

 
Sachverhalt: Die Kl. ist eingetragene In-

haberin des unter anderem mit Wirkung für die 
Bundesrepublik Deutschland erteilten europäi-
schen Patents 0 181 150 (vgl. Anlage K 2a; 
nachfolgend: Klagepatent), das die Bezeich-
nung "Recombinant proteins of viruses associa-
ted with lymphadenopathy ayndrome and/or 
acquired immune deficiency syndrome" ("Re-
kombinante Virusproteine begleitet von lymph-
adenopathischem Syndrom und/oder >Acqui-
red immune deficiency syndrome< [Aids]) trägt. 
Das Klagepatent wurde am 30. Oktober 1985 
unter Inanspruchnahme von drei US-Prioritäten 
vom 31. Oktober 1984, 30. Januar 1985 und 6. 
September 1985 angemeldet. Die Anmeldung 
wurde am 14. Mai 1986 veröffentlicht. Die Be-
kanntmachung des Hinweises auf die Patenter-
teilung erfolgte am 9. Juni 1993. Der deutsche 
Teil des Klagepatents wird beim Deutschen 
Patent- und Markenamt unter dem Aktenzei-
chen 35 87 394 geführt (vgl. Anlage K 2b).  

Das Klagepatent betrifft die Identifizierung, 
Isolierung und Aufklärung eines der Erreger der 
humanen Immunschwäche-Erkrankung vom 
Typus HIV-I. Wegen Verletzung des Klagepa-
tents nimmt die Kl. die Bekl. mit ihrer am 14. 
August 1998 bei Gericht eingereichten Klage 
auf Unterlassung, Rechnungslegung, Aus-

kunftserteilung, Vernichtung und Feststellung 
ihrer Schadensersatzpflicht in Anspruch.  

Der im vorliegenden Rechtsstreit interes-
sierende erteilte Patentanspruch 36 des in eng-
lischer Verfahrenssprache abgefaßten Klage-
patents hat folgenden Wortlaut:  

"An isolated polynucleotide comprising the 
ARV-2 sequence of Figure 2 or a fragment of at 
least 21 bp thereof, provided that said fragment 
oft at least 21 bp is not 

i) a 3,5 kb viral insert from HTLV-III re-
combinant clone BH5. 

ii) a 5,5 kb viral insert from HTLV-III re-
combinant clone BH8, or 

iii) a 9.0 kb viral insert from HTLV-III re-
combinant clone BH10 

disclosed in published European patent 
application EP-A1-0173529  

further provided that said fragment of at 
least 21 bp is not  

a) a 0,6 kbp viral insert from LAV desig-
nated LAV75, 

b) a 0,8 kbp viral insert from LAV desig-
nated LAV82, 

c) a 2,5 kbp viral insert from LAV desig-
nated LAV13, 

d) a 9,1 to 9,2 kbp viral insert from phage 
λJ19, 

e) a DNA fragment extending from KpnI 
(6100) to approximately BamHI (8150) of λJ19, 

f) a DNA fragment extending from ap-
proximately KpnI (3500) to approximately BgIIII 
(6500) of λJ19, 

or 
g) a DNA fragment extending from ap-

proximately Pst(800) to approximately KpnI 
(3500) of λJ19 

disclosed in published European patent 
application EP-A1-0178978 

further provided that said fragment of at 
least 21 bp is not 

I a 2,3 kbp KpnI-KpnI fragment, 
II a 1.0 kbp EcoRI-EcoRI fragment, or 
III  a 2,4 kbp EcoRI-HindIII fragment 
disclosed in published European patent 

application EP-A2-01854444." 
Gegen die Erteilung des Klagepatents ist 
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unter anderem von der Bekl. zu 1. Einspruch 
eingelegt worden. Auf diesen hat die Ein-
spruchsabteilung des Europäischen Patentam-
tes am 5. Februar 1997 entschieden, daß das 
Klagepatent unter Berücksichtigung von Ände-
rungen, mit denen die Kl. das Patent im Ein-
spruchsverfahren verteidigt hat, den Erforder-
nissen des Europäischen Patentübereinkom-
mens genügt und daher in geänderter Fassung 
aufrechterhalten wird.  

Der erteilte Patentanspruch 36 des Klage-
patents, der ein auf ein isoliertes Polynukleotid 
gerichteter Sachanspruch ist und drei Gruppen 
von Disclaimern enthält, ist im Einspruchsver-
fahren als Patentanspruch 33 aufrechterhalten 
worden, wobei dem Anspruch noch drei weitere 
Disclaimer hinzugefügt worden sind. Im Ein-
spruchsverfahren ist ferner ein auf dem erteil-
ten Patentanspruch 36 beruhender Verfahrens-
anspruch 34 aufgestellt worden, der auf ein 
Verfahren zur Herstellung eines isolierten DNA-
Polynukleotids der im früheren Anspruch 36 
enthaltenen Definition gerichtet ist, wobei die-
ser neu aufgestellte Verfahrensanspruch 34 
ebenfalls die im erteilten Anspruch 36 enthalte-
nen Disclaimer aufweist und diesem Anspruch 
ferner noch ein weiterer Disclaimer hinzugefügt 
worden ist, den auch der aufrechterhaltene 
Sachanspruch 33 aufweist; in diesen Anspruch 
34 sind jedoch die beiden weiteren, zusätzlich 
noch dem aufrechterhaltenen Anspruch 33 
hinzugefügten Disclaimer nicht aufgenommen 
worden. 

Gegen die Entscheidung der Einspruchs-
abteilung ist von den Einsprechenden Be-
schwerde eingelegt worden, über die die Tech-
nische Beschwerdekammer des Europäischen 
Patentamts bisher noch nicht entschieden hat. 
Im Beschwerdeverfahren hat die Kl. mit 
Schriftsatz vom 30. Juli 1999 (Anlage B 18) 
einen neuen Hauptantrag und drei Hilfsanträge 
eingereicht (1. Neufassung der im Beschwer-
deverfahren vorgelegten Ansprüche). Mit 
Schriftsatz vom 28. Oktober 1999 (Anlage B 
19) hat sie erneut geänderte Anspruchssätze, 
nämlich einen neuen Hauptantrag und vier 
Hilfsanträge vorgelegt (2. Neufassung im Be-
schwerdeverfahren). Zuletzt hat die Kl. im 
Rahmen einer vom 2. bis 4. November 1999 
vor der Beschwerdekammer des Europäischen 
Patentamts stattgefundenen mündlichen Ver-
handlung, die zu keiner abschließenden Ent-
scheidung geführt hat, nochmals geänderte 
Ansprüche eingereicht (3. Neufassung im Be-
schwerdeverfahren), wegen deren Inhalts auf 
die Anlage B 10 verwiesen wird. Der Anspruch 
33 des vierten Hilfsantrages der Kl. hat in der 
englischen Verfahrenssprache folgenden Wort-
laut:  

"A process for the preparation of an iso-
lated DNA polynucleotide consisting oh HIV-I 
gag sequence comprising a fragment of at least 

21 bp from the gag region of the ARV-2 se-
quence of Figure 2, wherein the DNA polynuk-
leotide is chemically synthesised at least in part 
and is optionally labelled." 

Die Bekl. zu 1. schloß unter dem Datum 
des 19. Juli 1991 mit der US-amerikanischen 
A. Corporation ein "Assets Purchase Agree-
ment" (nachfolgend: APA-Vertrag), mit dem die 
A. Corporation der Bekl. zu 1. im wesentlichen 
ihr PCR-Geschäft und ihre Nutzungsrechte für 
das Gebiet der PCR-Technologie außerhalb 
der Vereinigten Staaten von Amerika verkauf-
te. Die Nutzungsrechte für diese Technologie 
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika 
wurden der US-amerikanischen Schwesterge-
sellschaft der Bekl. zu 1. verkauft. PCR steht 
für "Polymerase Chain Reaction" (Polymerase-
Kettenreaktion). Hierbei handelt es sich - ver-
einfacht ausgedrückt - um ein Verfahren, mit 
dem DNA-Stränge soweit kopiert (vermehrt) 
werden können, daß die Nachweisgrenzen für 
diese DNA überschritten werden. Gegenstand 
des zwischen der A. Corporation und der Bekl. 
zu 1. geschlossenen APA-Vertrages waren 
unter anderem die in dem Anhang 2.1 (c) des 
Vertrages aufgeführten Rechte. Zu diesen ge-
hörten auch die US-Patentanmeldungen 557 
517 und 609 157, zu welchen eine internationa-
le Patentanmeldung mit der Publikationsnum-
mer WO 92/01 814 (Anlage B 5) existiert. In 
der Folgezeit trat die Kl. durch Fusion mit der 
A. Corporation in die Rechte und Pflichten der 
A. Corporation aus dem APA-Vertrag ein.  

Die Bekl. vertreiben in Deutschland und 
von Deutschland aus ins Ausland unter den 
Bezeichnungen "B. HIV-1 TEST" und "B. HIV-1 
Monitor TEST" Testpackungen (Testkits) zum 
Nachweis des humanen Immunschwächevirus 
HIV-I beim Menschen. Die Testpackungen 
beinhalten einen "Upstream Primer SK 462", 
einen "Downstream Primer SK 431" und eine 
"Sonde SK 102". Diese Nukleotidsequenzen 
werden im Rahmen der Tests zur Durchführung 
der Polymerase-Kettenreaktion eingesetzt.  

Die Kl. sieht im Anbieten und Vertrieb die-
ser Testkit eine wortlautgemäße Verletzung des 
Klagepatents.  

Die Bekl. stellen eine Patentverletzung in 
Abrede. Sie machen außerdem geltend, daß 
sie sich gegenüber den von der Kl. erhobenen 
Ansprüchen auf Rechte aus dem APA-Vertrag 
vom 19. Juli 1991 berufen könnten, die den 
geltend gemachten Verletzungsansprüchen 
entgegenstünden. Ferner stellen sie unter Hin-
weis auf ihr Vorbringen im Einspruchs-
Beschwerdeverfahren einen Aussetzungsan-
trag. 

Aus den Gründen: Die zulässige Klage ist 
im wesentlichen begründet.  

Der Kl. stehen im tenorierten Umfang die 
gegen die Bekl. geltend gemachten Ansprüche 
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auf Unterlassung, Rechnungslegung, Aus-
kunftserteilung, Vernichtung und Schadenser-
satz gemäß §§ 9, 139 Abs. 1 und Abs. 2, 140a 
Abs. 1, 140b Abs. 1 und Abs. 2 Patentgesetz 
(PatG), §§ 242, 259 Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) zu, weil die Bekl. das Klagepatent 
schuldhaft benutzen. Keinen Erfolg hat die 
Klage lediglich hinsichtlich eines Teils des er-
hobenen Vernichtungsanspruchs.  

Zu einer Aussetzung des Rechtsstreits im 
Hinblick auf das gegen das Klagepatent an-
hängige Einspruchs-Beschwerdeverfahren be-
steht keine hinreichende Veranlassung.  

I. Das Klagepatent betrifft die Isolierung, 
die Identifikation und die genetische Aufklärung 
eines der Erreger der humanen Immunschwä-
che-Erkrankung (AIDS), nämlich des Retrovirus 
ARV-2 (wird näher erläutert). 

Wie die Klagepatentschrift in ihrer Einlei-
tung ausführt, war es zum Zeitpunkt der Erfin-
dung bereits bekannt, daß Retroviren Men-
schen infizieren und Krankheiten verursachen 
können. Es sind seitdem weitere Retroviren 
isoliert worden, welche im Zusammenhang mit 
dem menschlichen Immunschwäche-Syndrom 
stehen. Zum Einreichungszeitpunkt der dem 
Klagepatent zugrundeliegenden Anmeldung 
wurden derartige Viren im allgemeinen als 
menschliche T-Zell-lymphotrope Retroviren 
(HTLR) bezeichnet. Seit etwa 1986 wurde je-
doch der gleichbedeutende allgemeine Begriff 
"human immune deficiency virus" (HIV) einge-
führt. Später erfolgte eine Unterteilung in die 
allgemeinen Gruppen HIV-I und HIV-II. Da die 
dem Klagepatent zugrundeliegende Anmeldung 
ARV-2-Isolate betrifft, die gemäß den Angaben 
der Patentschrift HIV-I-Isolate sind, wurde der 
Begriff "hTLR" (HIV) in der Anmeldung durch 
HIV-I ersetzt, so daß die Ansprüche auf HIV-I 
beschränkt sind. Die in der Figur 2 der Klage-
patentschrift wiedergegebene, als ARV-2 be-
zeichnete DNA-Sequenz ist somit nach neuerer 
Nomenklatur eine HIV-I-Sequenz.  

Die Isolierung und Aufklärung der provira-
len DNA-Sequenz von ARV-2 ist in den Bei-
spielen 1 bis 7 der Klagepatentschrift im ein-
zelnen erläutert. In der Beschreibung des Kla-
gepatents ist ferner erläutert, auf welche Weise 
die patentgemäß zur Verfügung gestellte Se-
quenz-Information genutzt werden kann. Im 
vorliegenden Zusammenhang ist dabei insbe-
sondere der Hinweis auf Seite 12, Zeilen 3 bis 
8, der deutschen Übersetzung der Klagepatent-
schrift (Anlage K 2b) von Bedeutung, wo darauf 
hingewiesen wird, daß HIV-I-DNA-Sequenzen 
auch als DNA-Sonden verwendet werden kön-
nen, um das Vorliegen von natürlichen HIV-I-
Nukleotidsequenzen in solchen Proben nach-
zuweisen, von denen angenommen wird, daß 
sie diese enthalten. 

Die erteilten Patentansprüche des Klage-

patents schützen unterschiedliche Aspekte der 
Erfindung. Der hier interessierende erteilte 
Patentanspruch 36 betrifft 

1. ein isoliertes Polynukleotid umfassend 
1.1 die ARV-2 Sequenz gemäß Figur 2 des 

Klagepatents oder 
1.2 ein Fragment der zuvor genannten Se-

quenz mit mindestens 21 bp, 
2. wobei das zuvor in 1.2 angegebene 

Fragment nicht ist: 
2.1   
i) eine virale 3,5 kb Insertion aus dem re-

kombinanten HTLV-III-Klon BH5, 
ii) eine virale 5,5 kb Insertion aus dem re-

kombinanten HTLV-III-Klon BH8, oder 
iii) eine virale 9,0 kb Insertion aus dem re-

kombinanten HTLV-III-Klon BH10, 
offenbart in der veröffentlichten Europäi-

schen Patentanmeldung EP-A-0 173 529, 
2.2  
a) eine virale 0,6 kbp Insertion aus mit 

LAV75 bezeichnetem LAV, 
b) eine virale 0,8 kbp Insertion aus mit 

LAV82 bezeichnetem LAV, 
c) eine virale 2,5 kbp Insertion aus mit 

LAV13 bezeichnetem LAV, 
d) eine virale 9,1 bis 9,2 kbp Insertion aus 

dem Phagen λJ19, 
e) ein sich von KpnI (6100) bis ungefähr 

BamHI (8150) von λJ19 erstreckendes DNA-
Fragment, 

f) ein sich von ungefähr KpnI (3500) bis 
ungefähr Bg1II (6500) von λJ19 erstreckendes 
DNA-Fragment, oder 

g) ein sich von ungefähr Pst (800) bis un-
gefähr KpnI (3500) von λJ19 erstreckendes 
DNA-Fragment 

offenbart in der veröffentlichten Europäi-
schen Patentanmeldung EP-A1-0 178 978,  

2.3  
I) ein 2,3 kbp KpnI-KpnI-Fragment, 
II) ein 1,0 kbp EcoRI-EcoRI-Fragment, 

oder 
III) ein 2,4 kbp EcoRI-HindIII-Fragment, 
offenbart in der veröffentlichten Europäi-

schen Patentanmeldung EP-A2-0 185 444. 
Der erteilte Patentanspruch 36 des Klage-

patents hat DNA-Polynukleotide zum Gegen-
stand, die gemäß Merkmal 1.1 die ARV-2-
Sequenz aus Figur 2 oder gemäß Merkmal 1.2 
ein Fragment dieser Sequenz mit einer Länge 
von mindestens 21 bp sind. Er betrifft - ebenso 
wie der im Einspruchsverfahren aufgestellte 
Verfahrensanspruch 34 und der hier geltend 
gemachte Verfahrensanspruch 33 in der Fas-
sung des vierten Hilfsantrages vom 2. Novem-
ber 1999 - dabei sowohl doppelsträngige als 
auch einzelsträngige DNA-Polynukleotide. Eine 
Beschränkung auf doppelsträngige DNA-
Polynukleotide ist dem Patentanspruch nicht zu 
entnehmen. Denn dieser spricht lediglich von 
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einem "isolierten DNA-Polynukleotid"; von ei-
nem "isolierten doppelsträngigen DNA-
Polynukleotid" ist im Anspruch keine Rede. 
Auch sagt die Klagepatentschrift an keiner Stel-
le, daß es im Rahmen des Klagepatents aus-
schließlich um doppelsträngige DNA-
Polynukleotide bzw. um die Herstellung von 
doppelsträngigen DNA-Polynukleotiden geht.  

Gegen eine solche Beschränkung spricht 
auch, daß die Klagepatentschrift auf der bereits 
angesprochenen Seite 12, Zeilen 3 bis 8, an-
gibt, daß HIV-I-DNA-Sequenzen auch als 
"DNA-Sonden" verwendet werden können, um 
das Vorliegen von natürlichen HIV-I-
Nukleotidsequenzen in solchen Proben nach-
zuweisen, von denen angenommen wird, daß 
sie diese enthalten. Die Verwendung einer 
DNA-Sequenz als Sonde setzt zwingend ihre 
Einzelsträngigkeit voraus, weil ansonsten eine 
Anlagerung der Sonde an etwaige in der Probe 
enthaltene Virus-RNA oder Virus-DNA nicht 
möglich wäre. Dies geht auch aus den Beispie-
len 3 und 4 der Klagepatentschrift (Seite 14) 
hervor, welche die Verwendung der gemäß 
Beispiel 2 hergestellten Sonden zum Nachweis 
von ARV-Sequenzen aus virusinfizierten HUT-
87-Zellen betreffen. Der Nachweis wird in Bei-
spiel 3 gemäß dem "Northern-Blot"-Verfahren 
nach Hybridisieren der DNA-Sonde mit Virus-
RNA (Seite 14, Zeilen 6 bis 9) und in Beispiel 4 
mit Virus-DNA (Seite 14, Zeilen 33 bis 35) nach 
dem "Southern-Blot"-Verfahren nachgewiesen. 
Die Sonde muß dabei in beiden Fällen als Ein-
zelstrang vorliegen. Zwar erfolgt das in Beispiel 
2 der Klagepatentschrift (vgl. Seite 12) be-
schriebene Verfahren zur Synthese der mar-
kierten Sonde über den Schritt der Umsetzung 
der einzelsträngigen viralen RNA in eine zu-
nächst doppelsträngige cDNA. Die Sonde muß, 
um mit der Zielsequenz hybridisieren zu kön-
nen, aber in Einzelstränge aufgetrennt werden.  

Soweit sich die Bekl. auf die Figur 2 der 
Klagepatentschrift und die diesbezüglichen 
Erläuterungen in der Patentschrift berufen, läßt 
sich hieraus nichts für eine Beschränkung des 
Klagepatents auf doppelsträngige DNA-
Polynukleotide herleiten. Denn in Figur 2 ist nur 
ein einzelner Nukleotidstrang, nämlich der ko-
dierende Strang dargestellt. Gemäß Seite 3, 
Zeilen 25 ff der deutschen Übersetzung der 
Klagepatentschrift zeigt Figur 2 die Nukleotid-
sequenz von ARV-2, wobei die über der Nu-
kleotidsequenz stehenden Zeilen die Amino-
säuren bezeichnen, die von den Virionprotei-
nen bestimmt werden. Auf Seite 4, Zeilen 34 
bis 35, der Patentschrift ist angegeben, daß die 
Nukleotide am Anfang jeder Zeile numeriert 
und die Aminosäuren am Ende jeder Zeile be-
zeichnet sind. All dem ist jedoch nicht zu ent-
nehmen, daß die Bezugnahme auf die Figur 2 
zwingend die Doppelsträngigkeit der DNA-
Polynukleotide bedingt.  

Schließlich folgt auch aus Merkmal 1.2, 
nach welchem das isolierte Polynukleotid auch 
ein Fragment der in Merkmal 1.1 bezeichneten 
ARV-2-Sequenz aus Figur 2 mit "mindestens 
21 bp" sein kann, nicht, daß es sich bei dem 
von dem erteilten Patentanspruch 36 bean-
spruchten Polynukleotid zwingend um ein dop-
pelsträngiges DNA-Polynukleotid handeln muß. 
Denn der von der Klagepatentschrift angespro-
chene Fachmann versteht die Längenangabe 
"mindestens 21 bp" lediglich als Hinweis auf die 
Länge des Fragments, d.h. auf die Anzahl der 
aufeinanderfolgenden Nukleotidbasen. Er ent-
nimmt dieser Angabe jedoch nicht, daß es sich 
zwingend um eine doppelsträngige DNA han-
deln muß, wie dies die für Basenpaare stehen-
de Abkürzung "bp" auf den ersten Blick vermu-
ten lassen könnte, weil Basenpaare nur vor-
handen sind, wenn es sich um eine DNA in 
Doppelhelixform handelt. Dafür, daß die Kla-
gepatentschrift die Abkürzung "bp" nur im letz-
teren Sinne versteht, lassen sich der Patent-
schrift nämlich keine Anhaltspunkte entneh-
men. Es ist unstreitig, daß der Begriff "Basen-
paare" zumindest auch als reine Längenangabe 
sowohl für doppelsträngige als auch für einzel-
strängige DNA-Sequenzen verwendet wird. Die 
Bekl. haben lediglich bestritten, daß der in Re-
de stehende Begriff - wie von der Kl. behauptet 
- "durchgehend" als reine Längenangabe ge-
braucht wird (vgl. Bl. 60/61 d. A.). Daß der 
Begriff "Basenpaare" im Sprachgebrauch der 
Fachwelt jedenfalls auch als reine Längenan-
gabe sowohl für doppelsträngige als auch für 
einzelsträngige DNA-Sequenzen verwendet 
wird, wird auch durch die - in den Produktin-
formationen der Bekl. angeführte - Veröffentli-
chung "PCR Detection of Human Immunode-
fiency Virus Type 1 Proviral DNA Sequences" 
("PCR-Nachweis der Provirus-DNA-Sequenzen 
des Humanen Immundefizienz-Virus Typ 1") 
von Kwok et al. gemäß Anlage K 15/K 15a 
belegt. In dieser Veröffentlichung wird auf Seite 
309 letzte Zeile die Länge der einzelsträngigen 
Primer in "bp", nämlich mit "25 to 30 bp" ange-
geben. Zwar handelt es sich hierbei um eine 
nachveröffentlichte Schrift. Es ist jedoch nicht 
ersichtlich, daß der Sprachgebrauch der Fach-
welt am Prioritätstag des Klagepatents ein an-
derer gewesen ist, was die Bekl. im übrigen 
auch gar nicht konkret behaupten. Zudem ent-
spricht diese Bedeutung auch dem internatio-
nalen Sprachgebrauch der Patentämter auf 
dem hier einschlägigen Fachgebiet in den vor-
geschriebenen Sequenzprotokollen, wie sie 
beispielsweise in der als Anlage K 7 überreich-
ten, bestimmte Oligonukleotidsonden betref-
fenden US-Patentschrift 5 527 669 der Hoff-
mann-La Roche, Inc., USA, gemäß Anlage K 7 
enthalten sind. Wenn aber der Fachmann mit 
der Abkürzung "bp" durchaus auch bloß die 
Länge von Nukleotidsequenzen bezeichnet, 
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läßt sich der Patentschrift nicht entnehmen, 
daß sie die Bezeichnung nicht auch in diesem 
Sinne benutzt. Hierfür sprechen im übrigen 
auch die vorstehenden Ausführungen zur nach 
dem Gesamtinhalt der Patentschrift nicht erfor-
derlichen Doppelsträngigkeit des DNA-
Polynukleotids. Darauf, ob der Begriff Basen-
paare (bp) zum Prioritätszeitpunkt "durchge-
hend" als reine Längenangabe sowohl für dop-
pelsträngige als auch für einzelsträngige DNA-
Sequenzen verwendet worden ist, kommt es 
damit nicht an.  

II. Mit den angegriffenen Testkits machen 
die Bekl. von der Lehre des Klagepatents Ge-
brauch. 

1. Bei dem angegriffenen "B. HIV-1 
TEST" der Bekl. handelt es sich um einen qua-
litativen in-vitro-DNA-Sonden-Test, der eine 
Nukleinsäureamplifikation (Polymerase-Ketten-
reaktion) mit der Nukleinsäure-Hybridisierung 
zur Detektion von HIV-I-DNA in Leukozyten-
präparaten verbindet. Der ferner beanstandete 
"B. HIV-1 MONITOR-Test" ist ein in-vitro-
Nukleinsäure-Amplifikationstest zur quantitati-
ven Bestimmung des Human Immunodeficien-
cy Virus (HIV-I)-RNA in Humanplasma (wird 
ausgeführt). 

2. Mit den vorbeschriebenen Tests ma-
chen die Bekl. von der Lehre des erteilten Pa-
tentanspruchs 36 des Klagepatents in Gestalt 
und im Umfang des Verfahrensanspruches 33 
in der Fassung des 4. Hilfsantrages vom 2. 
November 1999 wortlautgemäß Gebrauch.  

a) Der in den angegriffenen Tests enthal-
tene Primer SK 462 und die in den beanstande-
ten Tests enthaltene Sonde SK 102 verwirkli-
chen zunächst sämtliche Merkmale des erteil-
ten Patentanspruchs 36 des Klagepatents. Die-
ser Patentanspruch bildet, da die im Ein-
spruchsverfahren ergangene Entscheidung nur 
eine Zwischenentscheidung ist, die nicht 
rechtskräftig ist, die Grundlage für die Frage, 
ob eine Verletzung des Klagepatents vorliegt. 
Denn der im Einspruchsverfahren aufgestellte 
Verfahrensanspruch 34 ist noch nicht in Kraft, 
so daß von dem erteilten Patentanspruch 36 
auszugehen ist, den die Kl. hier allerdings in 
Gestalt und im Umfang des Verfahrensanspru-
ches 33 in der Fassung des 4. Hilfsantrages 
vom 2. November 1999 geltend macht. 

Der Primer SK 462 und die Sonde SK 102 
sind isolierte DNA-Polynukleotide im Sinne des 
Merkmals 1 der vorstehenden Merkmalsgliede-
rung. Daß der Primer SK 462 und die Sonde 
SK 102 keine doppelsträngigen DNA-
Polynukleotide, sondern einzelsträngige DNA-
Polynukleotide sind, steht der Verwirklichung 
des Merkmals 1 nicht entgegen, weil der erteil-
te Patentanspruch 36, wie vorstehend unter I. 
bereits dargelegt worden ist, nicht nur doppel-
strängige DNA-Polynukleotide betrifft.  

Die angegriffenen DNA-Polynukleotide 
sind ferner ein Fragment der ARV-2 Sequenz 
gemäß Figur 2 des Klagepatents mit einer Län-
ge von mindestens 21 bp im Sinne des Merk-
mals 1.2.  

Über die Zusammensetzung der in dem 
beanstandeten Analysekits der Bekl. enthalte-
nen Primer SK 462 und SK431 sowie der Son-
de SK 102 besteht zwischen den Parteien kein 
Streit. Die Nukleotidsequenzen der Primer und 
die Nukleotidsequenz der Sonde sind von der 
Kl. in ihren - dem von den Bekl. vor dem Land-
gericht München I gestellten Feststellungsan-
trag entsprechenden - Klageanträgen zu I. 1. 
a), b) und c) unstreitig zutreffend angegeben. 
Wie weit diese Nukleotidsequenzen mit der in 
Figur 2 der Klagepatentschrift angegebenen 
Nukleotidsequenz übereinstimmen, ist zwi-
schen den Parteien ebenfalls nicht streitig und 
in der Anlage K 13 dargestellt. In der Anlage K 
13, auf die Bezug genommen wird, ist in der 
jeweils oberen Zeile ein Abschnitt aus der Nu-
kleotidsequenz der Figur 2-1 des Klagepatents 
wiedergegeben und in der jeweils unteren Zeile 
sind die codierten Aminosäuren angegeben. 
Unter entsprechende Teilabschnitte der in der 
oberen Zeile der Anlage K 13 angegebenen 
Nukleotidsequenz sind die Primer und die Son-
de eingetragen. Die Eintragung des Primers SK 
462 ist dabei so zu verstehen, daß sie zwei 
Abweichungen, nämlich in der 4. und 7. Positi-
on aufweist, im übrigen aber identisch mit der 
in Figur 2 des Klagepatents dargestellten Se-
quenzfolge ist. Hinsichtlich der Sonde SK 102 
ist in der Anlage K 13 angegeben, daß diese 
lediglich eine Abweichung in der 6. Position 
aufweist, im übrigen aber identisch mit der 
Sequenzfolge der Figur 2 übereinstimmt. Der 
Anlage K 13 ist zu entnehmen, daß der 30 Nu-
kleotide lange Primer SK 462 in 23 aufeinan-
derfolgenden Nukleotiden mit einem entspre-
chenden Abschnitt aus der Figur 2-1 der Kla-
gepatentschrift identisch übereinstimmt. Ferner 
ergibt sich aus der Anlage K 13, daß die 33 
Nukleotide lange Sonde SK 102 in 27 aufein-
anderfolgenden Nukleotiden mit einem ent-
sprechenden Abschnitt der Figur 2-1 identisch 
übereinstimmt. Damit erfüllen der in den ange-
griffenen Ausführungsformen enthaltene Primer 
SK 462 und die in den angegriffenen Ausfüh-
rungsformen ferner enthaltende Sonde SK 102 
auch das Merkmal 1.2 wortlautgemäß.  

Soweit die Bekl. bestreiten, daß der Primer 
462 und die Sonde SK 102 dem in Figur 2 des 
Klagepatents wiedergegebenen Genom des 
HIV-I-Virus entnommen worden sind, ändert 
dies nichts daran, daß diese Polynukleotide in 
dem angegebenen Ausmaß mit der Nukleotid-
sequenz der Figur 2 übereinstimmen.  

Die Bekl. können im übrigen auch nicht in 
Abrede stellen, daß der Verwendungszweck 
ihrer Testkits, nämlich die Analyse des HIV-
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Virus vom Typ I in einer Blutprobe ursächlich 
mit auf diesen Übereinstimmungen der im Test 
eingesetzten Oligonukleotide mit der in Figur 2 
des Klagepatents angegebenen Nukleotidse-
quenz beruht. So wird in den Produktinformati-
on der Bekl. gemäß Anlagen K 8 ausdrücklich 
angegeben, daß die spezifische Zielsequenz 
des B. HIV-I-Tests in einer hochgradig konser-
vierten Region des gag-Gens liegt und eine 
Länge von 142 Basenpaaren aufweist, die von 
dem Primer-Paar SK 431/462 flankiert ist (Sei-
te 14 Abs. 2 unter "PCR Amplifikationsreakti-
on"). Ferner wird dies auch durch die in der 
Anlage K 8 als Referenz 14 und in der Anlage 
K 11 als Referenz 30 angeführte, bereits ange-
sprochene Veröffentlichung "PCR Detection of 
Human Immunodefiency Virus Type 1 Proviral 
DNA Sequences" von Kwok et al. gemäß Anla-
ge K 15/K 15a belegt. In dieser Veröffentli-
chung ist in dem die Seiten 309 und 310 ver-
bindenden Absatz ausgeführt, daß bestimmte 
Richtlinien für die Konstruktion von Primern 
und für die Amplifikation von HIV entwickelt 
worden sind, um die Wahrscheinlichkeit zu 
minimieren, daß Sequenzheterogenität unter 
den Virusvarianten zu widersprüchlichen Er-
gebnissen führen. Dabei soll zunächst der He-
terogenität des Virus-Genoms dadurch Rech-
nung getragen werden, daß nur Regionen für 
die Amplifikation ausgewählt werden, die unter 
Bezugnahme auf die bereits sequenzierten 
Isolate hoch konserviert sind, d.h. innerhalb 
derer nur wenige oder keine Abweichungen 
zwischen den Virusvarianten beobachtet wur-
den. Unter Bezugnahme auf die in Tabelle 1 
auf Seite 310 der Anlage K 15 unten wiederge-
gebenen Primer SK 462 und SK 431 sowie die 
Sonde SK 102 ist ferner u.a. angegeben, daß 
die Primer relativ lang (25 bis 30 bp) sein sol-
len, um Fehlpaarungen besser ausgleichen zu 
können. Die vom Klagepatent offenbarte Virus-
variante ARV-2 gehört zur Gruppe HIV-I (Anla-
ge K 2b, Seite 2, Zeile 9). Die Primer SK 462 
und Sonde SK 102 sind demnach speziell zur 
Erfassung von Varianten des patentgemäßen 
Typs ausgelegt und stimmen in dem vom erteil-
ten Patentanspruch 36 geforderten Ausmaß 
identisch mit der Figur 2 des Klagepatents 
überein.  

Sowohl der Primer SK 462 als auch die 
Sonde SK 102 sind damit ein Fragment der 
ARV-2 Sequenz gemäß Figur 2 des Klagepa-
tents mit einer Länge von mindestens 21 Nu-
kleotiden im Sinne des Merkmals 1.2.  

Schließlich unterfallen der Primer SK 462 
und die Sonde SK 102 auch keinem Disclaimer 
des erteilten Patentanspruchs 36. Dies ist zwi-
schen den Parteien bis auf den Disclaimer g) 
unstreitig, gilt aber auch für diesen. Denn dem 
Disclaimer g) unterfällt nur das spezifisch dort 
unter Bezugnahme auf die EP 178 978 ange-
gebene Fragment, welches sich ein sich unge-

fähr von der Restriktionsstelle Pst bis ungefähr 
zu der Restriktionsschnittstelle KpnI des Klons 
λ J19 erstreckt. Der in Rede stehende Disclai-
mer bezieht sich hiernach nur auf das Frag-
ment in seiner Gesamtheit, nicht aber auch auf 
einzelne Fragmente dieses Fragments. Er er-
faßt also nicht auch jedes Teil dieses Frag-
ments, insbesondere nicht das nunmehr bean-
spruchte Polynukleotid aus dem gag-Bereich. 
Denn es heißt in dem in Rede stehenden Dis-
claimer g) nicht etwa, ein sich von ungefähr Pst 
(800) bis ungefähr KpnI (3500) von λJ19 
erstreckendes DNA-Fragment oder ein Teil 
dieses Fragments.  

Damit erfüllen sowohl der Primer SK 462 
als auch die Sonde SK 102 sämtliche Merkma-
le des erteilten Patentanspruchs 1.  

b) Bei dem Primer SK 462 und der Sonde 
SK 102 handelt es sich auch um unmittelbare 
Verfahrenserzeugnisse des durch den Verfah-
rensanspruch 33 in der Fassung des 4. Hilfsan-
trages vom 2. November 1999, in dessen Um-
fang und Gestalt, die Kl. das Klagepatent hier 
nunmehr geltend macht, geschützten Verfah-
rens.  

Der Verfahrensanspruch 33 in der Fassung 
des 4. Hilfsantrages beansprucht Schutz für ein  

1. Verfahren zur Herstellung eines isolier-
ten DNA-Polynukleotids 

1.1.bestehend aus der HIV-I gag Sequenz 
1.2 umfassend ein Fragment mit minde-

stens 21 bp des gag-Bereichs der ARV-2-
Sequenz aus Figur 2 des Klagepatents, 

2. wobei das DNA-Polynukleotid minde-
stens teilweise chemisch synthetisiert und ge-
gebenenfalls markiert wird. 

Der Primer SK 462 und die Sonde SK 102 
sind, wie bereits dargelegt, isolierte DNA-
Polynukleotide. Wie sich aus der Anlage K 14, 
auf die Bezug genommen wird, ergibt, beste-
hen der Primer SK 462 und die Sonde SK 102 
nur aus dem HIV-I gag Bereich. Hierauf weisen 
die Bekl. in ihrer Produktbeschreibung auch 
ausdrücklich hin. In der Anlage K 8 wird hierzu 
ausgeführt, daß die spezifische Zielsequenz 
des B. HIV-I-Tests in einer hochgradig konser-
vierten Region des gag-Gens liegt und eine 
Länge von 142 Basenpaaren aufweist, die von 
dem Primer-Paar SK431/462 flankiert ist (Seite 
14 Abs. 2 unter "PCR Amplifikationsreaktion"). 
Weiterhin stimmen, wie bereits ausgeführt, 
sowohl der Primer SK 462 als auch die Sonde 
SK 102 in einer Länge von mindestens 21 bp 
mit der ARV-2 Sequenz der Figur 2 überein. 

 Die beanstandeten Polynukleotide sind 
unstreitig auch durch chemische Synthese her-
gestellt worden. Demgemäß wird auch in der 
Produktinformation der Bekl. gemäß Anlage K 
8 auf Seite 14, Absatz 2, Zeile 2, ausdrücklich 
angegeben, daß die Entwicklung eines PCR-
Tests "die Synthese von zwei kurzen biotiny-
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lierten Oligonukleotid-Primern..." beinhaltet und 
in der Produktinformation gemäß Anlage K 9 
werden auf Seite 2 in der Figurenunterschrift 
die Primer als "synthetische biotinylisierte Oli-
gonukleotide" bezeichnet. Außerdem ist der 
Primer SK 462 mit einem Markierungsmittel 
versehen, nämlich mit Biotin.  

Soweit die Bekl. geltend machen, daß der 
Primer und die Sonde nicht durch das von ih-
nen erläuterte Verfahren der chemischen Syn-
these von DNA-Polynukleotiden hergestellt 
seien (vgl. Bl. 64 d. A.), bezieht sich dies ledig-
lich auf das von ihnen erwähnte Herstellungs-
verfahren gemäß dem Beispiel 2 der Klagepa-
tentschrift (vgl. Bl. 5/6 d. A.), nicht aber darauf, 
daß die in ihren Tests als Primer und Sonde 
enthaltenen Polynukleotide im Wege der "che-
mischen Synthese" hergestellt worden sind. 
Darüber, wie die DNA-Polynukleotide auf die-
sem Wege konkret hergestellt werden sollen, 
macht der Anspruch im übrigen gerade keine 
Angaben. Dies überläßt er dem Fachmann.  

Der Umstand, daß es sich bei den in Rede 
stehenden DNA-Polynukleotiden um einzel-
strängige DNA handelt, führt auch aus dem 
Wortlaut des Verfahrensanspruchs 33 nicht 
heraus, weil auch dieser nicht auf die Herstel-
lung doppelsträngiger DNA-Polynukleotide 
beschränkt ist. Insoweit wird zunächst auf die 
Ausführungen unter I. verwiesen. Daß es sich 
bei dem verteidigten Patentanspruch 33 um 
einen Verfahrensanspruch handelt, gibt zu ei-
ner anderweitigen Beurteilung keinen Anlaß, 
weil mit Ausnahme der chemischen Synthese 
nur das herzustellende Erzeugnis beschrieben 
wird.  

Soweit die Bekl. für ihre gegenteilige Aus-
legung des Verfahrensanspruchs auf den Ab-
schnitt 7 "Sequenzierung von proviraler DNA" 
auf Seite 17 der Patentschrift verweisen, ist 
darauf hinzuweisen, daß dort kein Verfahren 
zur Herstellung "doppelsträngiger" DNA-
Sequenzen, die dann, um als Primer eingesetzt 
zu werden, wieder aufgetrennt werden müßten, 
offenbart ist. Angesprochen wird in diesem 
Abschnitt in den Zeilen 16 bis 19 vielmehr die 
chemische Synthese von Primern, die kom-
plementär zu der in der Figur 2 gezeigten 
ARV2-Sequenz sind. Es handelt sich demge-
mäß um einzelsträngige DNA-Sequenzen, was 
von den Bekl., soweit ersichtlich, auch nicht 
bestritten wird. Offenbart ist auf Seite 17, Zei-
len 16 ff, mithin eine chemische Synthese ein-
zelsträngiger Primer. Der vorangegangene 
Text in Zeilen 12 bis 15 steht hiermit nicht im 
Zusammenhang. Dort ist nur beschrieben, wie 
die Zielsequenz, auf die diese Primer ange-
wendet werden sollen, gewonnen wird. Es wird 
also zunächst beschrieben, wie bestimmte 
Fragmente oder Subfragmente doppelsträngi-
ger DNA aus den λ-Phagen 9B hergestellt wur-

den, während es danach darum geht, daß ein 
einzelsträngiger, zur ARV-2 Sequenz komple-
mentärer Primer, der im Wege der chemischen 
Synthese wurde, zur Sequenzierung der Frag-
mente oder Subfragmente eingesetzt wurde. Es 
trifft folglich auch nicht zu, daß der Begriff 
"chemische Synthese" in der Klagepatentschrift 
gemäß Anlage K 2b ausschließlich im Zusam-
menhang mit doppelsträngiger DNA verwendet 
wird. Im übrigen ist für den Fachmann auch 
ohne weiteres erkennbar, daß die in dem vor-
erörterten Abschnitt 7 der Patentschrift erwähn-
ten Primer auch als Sonde eingesetzt werden 
könnten, weil es sich bei Primer und Sonde 
jeweils um einzelsträngige Nukleotidsequenzen 
handelt. Eine bestimmte einzelsträngige Nu-
kleotidsequenz könnte unstreitig sogar sowohl 
als Primer als auch als Sonde Verwendung 
finden.  

Das Erfordernis der Doppelsträngigkeit der 
DNA-Polynukleotide läßt sich auch nicht daraus 
ableiten, daß im Rahmen des Beispiels 3 der 
Klagepatentschrift gemäß Seite 14, Zeilen 9 bis 
10, eine homologe Sonde verwendet wird, die 
wie in Abschnitt 2 der Patentschrift (Seite 13) 
beschrieben hergestellt worden ist, die also als 
zunächst doppelsträngige cDNA auf enzymati-
schen Weg mit Reverser Transkriptase herge-
stellt worden ist. Denn der Verfahrensanspruch 
33 gibt gerade nicht vor, daß die Sonde auf 
diesem Weg hergestellt werden muß.  

Zur Stützung ihres Standpunktes können 
sich die Bekl. schließlich auch nicht auf den als 
Anlage B la überreichten Auszug aus Ullmann, 
Band A 18, Seite 14, berufen, aus dem die 
Bekl. ableiten wollen, daß zur chemischen Syn-
these von DNA die Hybridisierung von zwei 
bereits synthetisierten komplementären Einzel-
strängen und die enzymatische Verbindung der 
DNA-Moleküle zu größeren DNA-Einheiten 
gehöre. Denn weder wird diese Unterlage in der 
Patentschrift erwähnt, noch findet sich in der 
Patentschrift eine entsprechende Definition. 
Abgesehen davon lassen die Bekl. auch den 
einleitenden Absatz im Abschnitt 6. "Chemi-
sche Synthese" ("chemical synthesis") außer 
acht, wo gänzlich neutral die Verfahren zur 
chemischen Synthese von Oligonukleotiden 
diskutiert werden, und zwar ohne Hinweis auf 
das Erfordernis der Hybridisierung von zwei 
Strängen und der enzymatischen Verknüpfung 
von DNA-Molekülen zu größeren Einheiten. 
Dort wird vielmehr die chemische Synthese 
von Oligonukleotiden durch Verknüpfen der 
Grundbausteine-Monomere erläutert. Der von 
den Bekl. zitierte Abschnitt 6.1, der mit "Syn-
thesestrategie" (synthesis strategy) überschrie-
ben ist, betrifft im übrigen speziell die Synthese 
langer doppelsträngiger DNA-Sequenzen.  

Nach alledem handelt es sich bei dem 
Primer SK 462 und der Sonde SK 102 auch um 
unmittelbare Verfahrenserzeugnisse des mit 
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dem Verfahrensanspruch 33 beanspruchten 
Herstellungsverfahrens. 

III. Aus dem zwischen der Bekl. zu 1. und 
der A. Corporation geschlossenen APA-Vertrag 
(Anlage B 4), in den die Kl. aufgrund der Fusi-
on mit der A. Corporation unstreitig eingetreten 
ist, ergibt sich weder eine Berechtigung der 
Bekl. zur Benutzung des Klagepatents noch ist 
die Kl. aufgrund dieses Vertrages daran gehin-
dert, Ansprüche wegen Verletzung des Klage-
patents gegen die Bekl. geltend zu machen.  

1. Die im Abschnitt 4 des APA-Vertrages 
unter der Überschrift "Zusicherungen und Ge-
währleistungen des Käufers" ("REPRESEN-
TATIONS AND WARRANTIES OF SELLER") 
mit den Worten "Der Verkäufer sichert hiermit 
zu und gewährleistet ..." ("Seller hereby repre-
sents and warrants to Purchaser ...") eingeleite-
te Regelung in Art. 4.5 (a), vorletzter Satz, 
steht der Geltendmachung der erhobenen Pa-
tentverletzungsansprüche nicht entgegen.  

In der angesprochenen Vertragsklausel 
heißt es: "Except only as set forth on Schedule 
4.5 (a), Seller is not subject to any bars or other 
restrictions with respect to its Rights to practice 
under any of the Transferred Intellectual Prop-
erty, and no bars or other restrictions on Pur-
chaser's Rights to practice under any of the 
Transferred Intellectual Property will be created 
by, or will, by reason of any action or inaction 
of Seller before or after the Closing, exist after 
the consummation of the transactions contem-
plated hereby". 

Hiernach wird vom Verkäufer zugesichert 
bzw. versprochen, daß er - der Verkäufer - 
Hindernissen oder anderen Beschränkungen 
hinsichtlich seiner Nutzungsrechte bezüglich 
jeglichen übertragenen geistigen Eigentum nur 
insoweit unterliegt, als dies in Anhang 4.5 (a) 
dargelegt ist, und weder Hindernisse oder an-
dere Beschränkungen an den Nutzungsrechten 
des Käufers bezüglich jeglichen übertragenen 
geistigen Eigentums vom Verkäufer erzeugt 
werden, noch solche Einschränkungen nach 
Vollzug des Rechtsgeschäfts durch vor oder 
nach Abschluß des Vertrages vorgenommene 
Handlungen oder Unterlassungen des Verkäu-
fers bestehen. Entgegen der Auffassung der 
Bekl. ist die Kl. nicht aufgrund der im letzten 
Halbsatz dieser Vertragsklausel enthaltenen 
Regelung daran gehindert, sie wegen der Be-
nutzung der angegriffenen Ausführungsformen 
aus dem Klagepatent in Anspruch zu nehmen. 
Dabei kann dahinstehen, ob auch der zweite 
Halbsatz der Vertragsklausel unter Zugrundele-
gung des maßgeblichen Rechts des US-
Bundesstaates New York (vgl. Art. 13.3 des 
APA-Vertrages) gemäß dem Vertrag eine "war-
ranty" im Sinne des APA-Vertrages ist mit der 
Folge, daß Art. 13.14 des APA-Vertrages gilt, 
wonach jede im Vertrag abgegebene Zusiche-

rung und Gewährleistung nur für einen Zeit-
raum von drei Jahren besteht und nach diesem 
Zeitraum keine Ansprüche wegen Verletzung 
einer solchen Zusicherung geltend gemacht 
werden können, wie dies der United States 
District Court for the Northern District of Cali-
fornia in seiner zwischen anderen Parteien 
ergangenen Entscheidung vom 23. Juni 1999 
(Anlage K 18/18a) angenommen hat, oder ob 
diese Regelung als ein "covenant" zu qualifizie-
ren ist, das zeitlich nicht befristet ist, wie dies in 
dem von den Bekl. vorgelegten Privatgutach-
ten von Professor C. (Anlage K 6/6a) vertreten 
und auch von dem in dem in den Niederlanden 
vor der Rechtbank Den Haag anhängigen 
Rechtsstreit hinzugezogenen Professor D. an-
genommen wird (vgl. Anlagen K 23/23a). Hier-
auf kommt es letztlich nicht an, da die in Rede 
stehende Vertragsbestimmung unter Berück-
sichtigung des Gesamtinhalts des Vertrages 
hier nicht einschlägig ist. 

Bei der Auslegung der in Rede stehenden 
Vertragsklausel ist, weil es in dieser um das 
"Transferred Intellectual Property" geht, zu-
nächst zu beachten, daß der APA-Vertrag dar-
auf gerichtet gewesen, der Bekl. zu 1. die PCR-
Technologie der A. Corporation zu übertragen. 
Diese Technologie ist nahezu auf jede Ziel-
DNA anwendbar und ihre Einsatzmöglichkeiten 
sind vielfältig (vgl. hierzu Anlage K 25). Ge-
genstand des Vertrages ist hingegen nicht die 
Übertragung von Know-how und/oder Schutz-
rechten an der HIV-DNA oder Teilen davon 
gewesen. Zwar sind mit dem APA-Vertrag auch 
die US-Patentanmeldungen 557 517 und 609 
157 übertragen worden, zu welchen eine inter-
nationale Patentanmeldung mit der Publikati-
onsnummer WO 92/01 814 (Anlage B 5) exi-
stiert, in welcher die Primer SK 431 und SK 
462 sowie die Probe SK 102 erwähnt werden 
(vgl. Anlage B 5, Seite 36). Gegenstand dieser 
Anmeldungen sind aber nicht bestimmte Nu-
kleotidsequenzen, insbesondere nicht die Pri-
mer SK 431 und SK 462 sowie die Sonde SK 
102, sondern wiederum Erfindungen betreffend 
die PCR-Technologie. Die vorgenannten Se-
quenzen werden lediglich in einem der Ausfüh-
rungsbeispiele erwähnt, wobei es auch andere 
Ausführungsbeispiele gibt, die andere Zielse-
quenzen betreffen. Diese Sequenzen stellen 
also nur einen Anwendungsfall der PCR-
Technologie dar. Der Vertrag hat hingegen 
"bloß" die Übertragung von Know-how und 
Rechten an der PCR-Technologie als solcher, 
d. h. an einem universell einsetzbaren, durch 
bestimmte Merkmale gekennzeichneten bio-
technischen Verfahren zum Gegenstand. Der 
Bekl. zu 1. ist durch den APA-Vertrag quasi die 
PCR-Technologie als "allgemeines Handwerks-
zeug" zur Verfügung gestellt worden, was sich 
insbesondere auch aus dem Anhang 4.5 (a) 
ergibt, der sich nur mit der PCR-Technologie 
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als solcher befaßt und in dem es unter Ziffer 4 
heißt, daß der Gebrauch der PCR-Technologie 
Gegenstand aktiver Forschung überall auf der 
Welt ist und Dritte Patente anmelden, die sich 
auf gewisse Aspekte des übertragenen geisti-
gen Eigentums stützen oder übertragenes gei-
stiges Eigentum für verschiedene Anwendun-
gen enthalten.  

Neben diesem Hintergrund ist bei der Aus-
legung der in Rede stehenden Regelung des 
zweiten Halbsatzes des vorletzten Satzes von 
Art. 4.5 (a) ferner zu beachten, daß diese im 
Zusammenhang mit der im ersten Halbsatz 
enthaltenen Regelung steht, bei der es sich 
unstreitig um eine "warranty" handelt, mit wel-
cher der Verkäufer dem Käufer zugesichert hat, 
daß er Hindernissen oder anderen Beschrän-
kungen hinsichtlich seiner Nutzungsrechte be-
züglich des übertragenen geistigen Eigentum 
nur insoweit unterliegt, als dies in Anhang 4.5 
(a) dargelegt ist. An diese "warranty" knüpft der 
in Rede stehende zweite Halbsatz der Ver-
tragsklausel an, nach welchem weder Hinder-
nisse oder andere Beschränkungen an den 
Nutzungsrechten des Käufers bezüglich jegli-
chen übertragenen geistigen Eigentums vom 
Verkäufer erzeugt werden, noch solche Ein-
schränkungen nach Vollzug des Rechtsge-
schäfts durch vor oder nach Abschluß des Ver-
trages vorgenommene Handlungen oder Unter-
lassungen des Verkäufers bestehen. Das be-
deutet, daß die hierin angesprochenen "bars or 
other restrictions", denen der Käufer nicht un-
terliegen soll, den zuvor angesprochenen "bars 
or other restrictions", hinsichtlich derer die A. 
Corporation als Verkäufer zugesichert hat, daß 
solche nur insoweit bestehen, als dies aus An-
hang 4.5 (a) hervorgeht, entsprechen. Soweit 
es in dem ersten Halbsatz der Vertragsklausel 
heißt "Seller is not subject to any bars or other 
restrictions with respect to its Rights to practice 
under any of the Transferred Intellectual Pro-
perty" kann aber kein Zweifel daran bestehen, 
daß mit dieser "warranty" nicht die Anwendung 
der PCR-Technologie zu jedem beliebigen 
Zweck ohne Kollision mit anderen Schutzrech-
ten zugesichert werden sollte. Denn in dem 
bereits angesprochenen Anhang 4.5 (a), der 
sich bloß mit der PCR-Technologie als solcher 
befaßt, wird ja gerade gesagt, daß der Ge-
brauch der PCR-Technologie Gegenstand akti-
ver Forschung überall auf der Welt ist und Drit-
te Patente anmelden, die sich auf gewisse 
Aspekte des übertragenen geistigen Eigentums 
stützen oder übertragenes geistiges Eigentum 
für verschiedene Anwendungen enthalten. Dar-
aus ergibt sich unmittelbar, daß die Bekl. zu 1. 
als Käuferin aus Sicht beider Vertragsparteien 
gerade nicht umfassend vor der Geltendma-
chung von Rechten Dritter geschützt sein soll-
te, die solche an bestimmten Aspekten des 
"Transferred Intellectual Property" bereits be-

sitzen oder in Zukunft erwerben. Hinzu kommt, 
daß der erste Halbsatz der Vertragsklausel 
ansonsten auch die Zusicherung enthielte, daß 
die Ausübung der übertragenen Rechte - zu 
welchem Zweck auch immer - keine Rechte 
Dritter verletze, obwohl sich hiermit doch be-
reits Art. 4.5 (a) (IV) befaßt, der vorsieht, daß 
insoweit nur anhängige oder offenkundig dro-
hende Ansprüche ausgeschlossen werden (".. 
there is no pending or overtly threatened Claim 
against Seller asserting (A) that any of the 
Transferred Intellectual Property infringes or 
violates the Rights of the third parties ..."). 
Schließlich wäre es gerade auch im Hinblick 
auf die Ausführungen in dem Anhang 4.5 (a) 
lebensfremd anzunehmen, daß der Verkäufer 
die Gewährleistung dafür hat übernehmen wol-
len, daß es bei der Anwendung der PCR-
Technologie zu jedem beliebigen Zweck nicht 
zur Kollision mit bereits bestehenden oder künf-
tigen Schutzrechten Dritter kommen kann, weil 
eine solche Gewährleistung für die A. Corpora-
tion als Verkäuferin vollkommen unüberschau-
bar gewesen wäre. Die Zusicherung kann sich 
deshalb nur auf die Nutzung des PCR-
Verfahrens als solches beziehen, nicht jedoch 
auch auf die Anwendung die Anwendung dieser 
Technologie für jeden beliebigen Aspekt. Wenn 
nun aber mit der im zweiten Halbsatz der Klau-
sel enthaltenen Formulierung "and no bars or 
other restrictions on Purchaser's Rights to prac-
tice under any of the Transferred Intellectual 
Property will be ..." an die zuvor angesproche-
nen "bars or other restrictions" des Verkäufers 
angeknüpft wird, kann in dieser Regelung, was 
entgegenstehende Rechte Dritter anbelangt, 
keine weitergehende Zusicherung bzw. kein 
weitergehendes Versprechen des Verkäufers 
gesehen werden. Auch diese Regelung zielt 
somit nicht darauf ab, daß die Anwendung der 
PCR-Technologie zu jedem beliebigen Zweck 
ohne Kollision mit anderen Schutzrechten ge-
währleistet sein soll.  

Dies hat zur Folge, daß sich die Bekl. ge-
genüber den von der Kl. geltend gemachten 
Patentverletzungsansprüchen nicht auf Art. 4.5 
(a) des APA-Vertrages berufen können, weil 
sich die durch die Fusion mit A. in die Rechte 
und Pflichten aus dem Vertrag eingetretene Kl. 
hier nicht gegen die Ausübung der PCR-
Technologie als solche wendet, sondern nur 
gegen die Anwendung dieser Technologie im 
Zusammenhang mit ganz bestimmten patent-
verletzenden Nukleotidsequenzen, auf die sich 
der Schutz des von ihr bereits vor dem Ab-
schluß des zwischen der A. Corporation und 
der Bekl. zu 1. geschlossenen APA-Vertrages 
angemeldeten Klagepatents bezieht, wobei ihr 
die dem Klagepatent zugrundeliegende Anmel-
dung bei Abschuß des APA-Vertrages als einer 
Dritten zugestanden hat. Dem prioritätsälteren 
Recht der Kl. ist die Bekl. zu 1. also bereits 
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zum Zeitpunkt des Abschlusses des APA-
Vertrages mit der A. Corporation hinsichtlich 
der angegriffenen Nukleotidsequenzen ausge-
setzt gewesen. Hieran hat sich im Hinblick auf 
Art. 4.5 (a) durch den Eintritt der Kl. in den 
Vertrag nichts geändert.  

Es erscheint im übrigen auch zweifelhaft, 
ob die in Rede stehende Vertragsklausel über-
haupt für den Fall des nachträglichen "Erwerbs" 
von geistigem Eigentum und damit auch des 
nachträglichen "Erwerbs" eines Schutzrechts 
seitens des Verkäufers Anwendung findet. 
Denn insoweit enthält Art. 10.14 des APA-
Vertrages ja eine spezielle Regelung, die sich 
eingehend mit den Folgen zukünftiger Rechte 
des Verkäufers beschäftigt und die deshalb die 
der Regelung des Art. 4.5 (a) vorgehen dürfte. 
Letztlich kommt es hierauf aus den vorstehen-
den Gründen jedoch nicht an, weshalb diese 
Frage hier nicht abschließend entschieden 
werden muß. 

Die Kammer stimmt damit im Ergebnis mit 
dem United States District Court for the Nor-
thern District of California darin überein, daß 
sich die Käuferin (Bekl. zu 1.) nach dem APA-
Vertrag nicht auf die in Rede stehende Klausel 
des Art. 4.5 (a) berufen kann. Ferner wider-
spricht die vorstehende Auslegung auch nicht 
der in dem niederländischen Rechtsstreit ein-
geholten Stellungnahme von Professor D., da 
sich diese bloß damit beschäftigt, ob die Rege-
lung in Art. 45 (a) als "warranty" oder als "co-
venant" zu qualifizieren ist. Professor D. hat 
sich hingegen - was er aufgrund der an ihn 
gerichteten Fragestellungen auch nicht mußte - 
nicht weiter mit der Frage befaßt, was mit 
"Transferred Intellectual Property" eigentlich 
gemeint ist bzw. um was es sich bei der über-
tragenen PCR-Technologie handelt. Auch ist 
Professor D. offenbar nicht mit dem Gegen-
stand des niederländischen Rechtsstreits (dort 
geht es um eine Nukleotidsequenz des Hepati-
tis-C-Virus) vertraut gewesen. Auf den Ge-
sichtspunkt, daß der APA-Vertrag die Nutzung 
der PCR-Technologie und nicht die Nutzung 
bestimmter Zielsequenzen zum Gegenstand 
hat, wird in seiner Stellungnahme daher nicht 
eingegangen. Entsprechendes gilt im übrigen 
auch für das von den Bekl. vorgelegten Privat-
gutachten von Professor C.. Aufgrund dessen 
gibt weder die von den Bekl. vorgelegte Stel-
lungnahme von Professor D. aus dem nieder-
ländischen Rechtsstreit noch das von den Bekl. 
überreichte Privatgutachten von Professor C. 
Anlaß zur Einholung eines Sachverständigen-
gutachtens betreffend die Auslegung von Art. 
4.5 (a) des APA-Vertrages.  

2. Die Bekl. können sich auch nicht auf 
Art. 10.14 (a) des APA-Vertrages berufen (wird 
ausgeführt). 

IV. 1. Da die Bekl. den Gegenstand des 

Klagepatents gemäß den vorstehenden Aus-
führungen durch das Anbieten und den Vertrieb 
ihrer den Primer SK 432 und die Sonde SK 102 
enthaltenen Testkits rechtswidrig benutzt ha-
ben, sind sie der Kl. zur Unterlassung verpflich-
tet, § 139 Abs. 1 PatG. 

Die für den Unterlassungsanspruch erfor-
derliche Gefahr, daß sich in Zukunft weitere 
Rechtsverletzungen wiederholen werden, ergibt 
sich daraus, daß die Bekl. im Rahmen ihrer 
gewerblichen Tätigkeit in der Vergangenheit 
derartige Produkte angeboten und in den Ver-
kehr gebracht haben. 

Ob der Umstand, daß bei der bestim-
mungsgemäßen Benutzung der angegriffenen 
Analysekits durch die PCR-Amplifikation und 
Hybridisierung mit der Sonde SK 102 auf der 
mit der Sonde beschichteten Mikrotiterplatte 
doppelsträngige DNA-Polynukleotide entste-
hen, deren einer Strang, nämlich die Sonde, 
synthetisch hergestellt ist und deren komple-
mentärer Strang im Bereich des Primers SK 
431 synthetisch und im übrigen enzymatisch 
hergestellt ist, eine weitere unmittelbare Verlet-
zung oder aber eine mittelbare Verletzung des 
Klagepatents in der hier geltend gemachten 
Fassung begründet, kann dahinstehen. Denn 
den Bekl. ist das Anbieten und Inverkehrbrin-
gen der angegriffen Testkits schon allein des-
halb verboten, weil diese den patentverletzen-
den Primer SK 432 und die patentverletzende 
Sonde SK 102 enthalten. 

2. Die Bekl. haben der Kl. außerdem 
Schadensersatz zu leisten, § 139 Abs. 2 PatG. 
Denn als Fachunternehmen hätten die nach 
§ 840 Abs. 1 BGB gesamtschuldnerisch haf-
tenden Bekl. die Patentverletzung bei Anwen-
dung der im Geschäftsverkehr erforderlichen 
Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 
BGB.  

3. Außerdem sind die Bekl. zur Rech-
nungslegung verpflichtet, damit die Kl. in die 
Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Scha-
densersatzanspruch beziffern zu können, § 242 
BGB.  

4. Gemäß § 140b PatG haben die Bekl. 
des weiteren über den Vertriebsweg der rechts-
verletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen. 
Die nach Absatz 2 dieser Vorschrift geschulde-
ten Angaben sind in der Urteilsformel zu I.2 mit 
den Angaben zusammengefaßt, die zum 
Zwecke der Rechnungslegung zu machen sind. 

5. Der zuerkannte Vernichtungsanspruch 
folgt schließlich aus § 140a Abs. 1 PatG. Inso-
weit erachtet es die Kammer aus Gründen der 
Verhältnismäßigkeit allerdings für ausreichend, 
die angeordnete Vernichtung auf den patent-
verletzenden Primer und die patentverletzende 
Sonde zu beschränken. Denn hierdurch ist 
bereits hinreichend gewährleistet, daß die an-
gegriffenen Tests nicht mehr in ihrer bisherigen 
Zusammensetzung mit dem rechtsverletzenden 
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Primer und der rechtsverletzenden Sonde an-
geboten und in den Verkehr gebracht werden 
können.  

 V. Zu einer nach § 148 ZPO möglichen 
Aussetzung der Verhandlung besteht keine 
hinreichende Veranlassung. Nach ständiger 
Rechtsprechung der Kammer (Mitt. 1988, 91 - 
Nickel-Chrom-Legierung; BlPMZ 1995, 121 - 
Hepatitis-C-Virus), die auch vom Oberlandes-
gericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 - Flach-
dachabläufe) und vom Bundesgerichtshof 
(GRUR 1987, 284 - Transportfahrzeug) gebilligt 
wird, stellen ein Einspruch gegen das Klagepa-
tent oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage 
als solche noch keinen Grund dar, den Verlet-
zungsrechtsstreit auszusetzen, da dies faktisch 
darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das 
Klagepatent eine den Patentschutz hemmende 
Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd 
ist (§ 58 Abs. 1 PatG). Die Interessen der Par-
teien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen, 
wobei grundsätzlich dem Interesse des Patent-
inhabers an der Durchsetzung seines erteilten 
Patents Vorrang gebührt. Die Aussetzung 
kommt deshalb nur in Betracht, wenn mit über-
wiegender Wahrscheinlichkeit ein Widerruf 
oder eine Vernichtung des Klagepatents zu 
erwarten ist. Dies wiederum kann regelmäßig 
dann nicht angenommen werden, wenn der 
dem Klagepatent am nächsten kommende 
Stand der Technik bereits im Erteilungsverfah-
ren berücksichtigt worden ist oder wenn neuer 
Stand der Technik lediglich belegen soll, daß 
das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen 
Tätigkeit beruht, sich jedoch auch für eine Be-
jahung der Erfindungshöhe, die von der wer-
tenden Beurteilung der hierfür zuständigen 
Instanzen abhängt, zumindest noch vernünftige 
Argumente finden lassen. Dies gilt nach der 
Rechtsprechung der Kammer auch dann, wenn 
es sich - wie hier - um einen komplexen und 
schwierigen Fall handelt (vgl. z. B. BlPMZ 
1995, 121, 126 - Hepatitis-C-Virus I). 

Hiervon ausgehend besteht im Entschei-
dungsfall unter Berücksichtigung und Abwä-
gung der von den Parteien vorgetragenen Ar-
gumente kein hinreichender Anlaß zu einer 
Aussetzung der Verhandlung. Denn es er-
scheint nicht überwiegend wahrscheinlich, daß 
das Klagepatent mit dem verteidigten Verfah-
rensanspruch 33 in der Fassung des 4. Hilfsan-
trages vom 2. November 1999 keinen Bestand 
haben wird. Insoweit ist insbesondere zu be-
rücksichtigen, daß keine Stellungnahme der 
Beschwerdekammer vorliegt, aus der sich Be-
denken gegen den in Rede stehenden Verfah-
rensanspruch 33 in der Fassung des 4. Hilfsan-
trages ergeben. Dies gilt auch für die Mitteilung 
der Beschwerdekammer vom 14. Januar 2000 
gemäß Anlage K 16. Unter Ziffer 2 dieser Mit-
teilung werden nur die Sachansprüche 32, nicht 

aber die in den Hilfsanträgen enthaltenen Ver-
fahrensansprüche angesprochen. Ferner ergibt 
sich aus den Ausführungen unter Ziffer 6a der 
Mitteilung der Beschwerdekammer, daß die 
Beschwerdekammer für die weitere Prüfung 
insgesamt von dem 4. Hilfsantrag der Kl. aus-
gehen will. Dieser enthält den in Rede stehen-
den Verfahrensanspruch 33, in dessen Gestalt 
und Umfang die Kl. das Klagepatent hier gel-
tend macht. Gegen diesen Verfahrensanspruch 
werden in der Mitteilung der Beschwerdekam-
mer aber keine Bedenken erhoben.  

Die Kammer vermag aufgrund der von den 
Bekl. gegen die Rechtsbeständigkeit dieses 
Anspruchs vorgetragenen Argumente auch 
nicht feststellen, daß diese so zwingend bzw. 
überzeugend sind, daß eine überwiegende 
Wahrscheinlichkeit für eine Nichtaufrechterhal-
tung des Klagepatents mit einem solchen Ver-
fahrensanspruch besteht. Hierfür sprechen im 
wesentlichen folgende Gründe:  

1. Mit der Frage der Zulässigkeit der Auf-
stellung eines aus einem Sachanspruch abge-
leiteten, zusätzlichen Verfahrensanspruches im 
Hinblick auf Art. 123 Abs. 3 EPÜ hat sich be-
reits die Einspruchsabteilung in ihrer Entschei-
dung vom 10. März 1998 befaßt und diese 
bejaht (vgl. Anlage K 3, Seite 29). Geht man 
davon aus, ein "Kategoriewechsel" grundsätz-
lich zulässig ist, wie dies die Große Beschwer-
dekammer des Europäischen Patentamts (vgl. 
G 2/88, ABl. 1990, 93) für den Wechsel von 
einem Stoff- zu einem Verwendungsanspruch 
angenommen hat, nimmt man insbesondere 
an, daß der Wechsel von einem Sachanspruch 
zu einem Anspruch auf ein Verfahren zur Her-
stellung dieser Sache in der Regel unproblema-
tisch ist (vgl. T 54/90, T 191/90, T 762/90, T 
153/91 und T 601/92, zit. in: Rechtsprechung 
der Beschwerdekammern des Europäischen 
Patentamts, 3. Auflage, Seite 249), dürfte dem 
zu folgen sein. Denn es ist nicht ersichtlich, 
was dann in grundsätzlicher Hinsicht gegen die 
"Abzweigung" eines Verfahrensanspruches aus 
einem bestehen bleibenden Sachanspruch 
eingewandt werden könnte. Hiergegen gerich-
tete Bedenken werden auch von der Techni-
schen Beschwerdekammer in ihrer Mitteilung 
vom 14. Januar 2000 gemäß Anlage K 16 nicht 
erhoben. 

2. Bei dem nunmehr geltend gemachten 
Verfahrensanspruch 34 handelt es sich um den 
Verfahrensanspruch mit der engsten Fassung, 
weil das durch das beanspruchte Verfahren 
herzustellende DNA-Polynukleotid insgesamt 
aus der HIV-I gag-Sequenz stammt. Es liegt 
also mit seiner gesamten Länge im gag-
Bereich, wobei es mindestens 21 bp lang ist. 
Der Anspruch bedarf der in dem im Erteilungs-
verfahren aufgestellten Verfahrensanspruch 34 
noch enthaltenen Disclaimer nicht, weil sich die 
mit den Disclaimern ausgenommenen DNA-
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Polynukleotide sämtlich in Bereiche außerhalb 
des gag-Bereichs erstrecken oder nicht im hier 
interessierenden gag-Bereich liegen. Der im 
Einspruchsverfahren in den Sachanspruch 33 
aufgenommene Disclaimer (4. Gruppe), nach 
dem das Fragment mit mindestens 21 bp nicht 
λJ19 ist, der sowohl in der GB-Patent-
anmeldung 8423659 als auch in der EP-A-0 
178 978 offenbart ist, oder ein Fragment, das in 
der Sequenz von λJ19 enthalten ist, ist jeden-
falls deshalb entbehrlich, weil die in der als 
älteres Recht gemäß Art. 54 Abs. 3 EPÜ zu 
berücksichtigenden EP-A-0 178 978 (D 7) an-
gesprochene "shotgun"-Klonierung eine enzy-
matische Herstellungsweise ist und somit das 
Merkmal der chemischen Synthese nicht aus 
dieser Entgegenhaltung bekannt ist.  

3. Neben der Zulässigkeit des im Ein-
spruchsverfahren aufgestellten Verfahrensan-
spruchs 34 gemäß Art. 123 Abs. 2 und Abs. 3 
(vgl. Anlage K 3a, Seiten 28 bis 30) hat sich die 
Einspruchsabteilung auch bereits mit der von 
den Bekl. erstmals im Haupttermin näher ange-
sprochenen Prioritätsfrage (Seite 30, Ziff. 
4.2.1) befaßt und angenommen, daß der im 
Einspruchsverfahren aufgestellte Verfahrens-
anspruch 34 die erste Priorität vom 31. Oktober 
1984 in Anspruch nehmen kann (vgl. Anlage K 
3a,Seite 30, Ziff. 4.2.1). Die Einspruchsabtei-
lung hat sich hierbei zuvor auch, wenn aus-
drücklich auch nur hinsichtlich der env- oder 
gag-Proteine betreffenden Ansprüche, mit den 
von den Bekl. angesprochenen Diskrepanzen 
zwischen der in Figur 4 des ersten Prioritätsdo-
kuments (US 667 501; Anlage B 25) und der in 
Figur 2 des Klagepatents gezeigten Sequenz, 
nämlich daß letztere Sequenz weitere Amino-
säuren am N-Terminus der gag-Region auf-
weist, befaßt (vgl. Anlage K 3a, Seite 11, Ziff. 
2.2.8). Die fachkundige Einspruchsabteilung 
hat hierbei zutreffend festgestellt, daß die ko-
dierenden Sequenzen für diese "zusätzlichen" 
Aminosäuren in der Figur 4 des ersten Priori-
tätsdokumentes dargestellt sind. Wenn aus 
diesem Grunde aber den Ansprüchen, welche 
gag-Proteine betreffen, das erste Prioritätsda-
tum vom 31. Oktober 1984 zukommt, ist nicht 
ersichtlich, warum dies nicht auch und erst 
recht für den die Herstellung eines DNA-
Polynukleotids aus dem gag-Bereich betreffen-
den Verfahrensanspruch 34 gelten sollte. Dies 
gilt um so mehr, als die fachkundige Ein-
spruchsabteilung hierin offenbar auch kein 
Problem für den weitergehenden, auf ein iso-
liertes Polynukleotid gerichteten erteilten Pa-
tentanspruch 36 gesehen hat. Denn hinsichtlich 
dieses in der Entscheidung unmittelbar zuvor 
angesprochenen Anspruchs hat die Ein-
spruchsabteilung die Frage der Priorität nur in 
bezug auf vier andere, als unerheblich angese-
hene Fehler der in Figur 4 des ersten Priori-

tätsdokuments gezeigten DNA-Sequenz disku-
tiert (vgl. Anlage K 3a, Seite 10/11, Ziff. 2.2.7).  

4. Soweit eine angeblich mangelnde ur-
sprüngliche Offenbarung des Verfahrensmerk-
mals der chemischen Synthese (Verstoß gegen 
Art. 123 Abs. 2 EPÜ) geltend gemacht wird, 
dürfte dieser Einwand aufgrund der von der Kl. 
zitierten Beschreibungsstellen auf Seite 19 
Zeile 21, Seite 23 Zeilen 5 bis 8, Seite 23 Zeile 
15, Seite 31 Zeilen 19 bis 21, Seite 33, Zeilen 
12 bis 14, Seite 36 Zeilen 28 bis 32 und Seite 
40 Zeile 26 der mit den ursprünglichen Anmel-
dungsunterlagen übereinstimmenden, bekannt 
gemachten Patentanmeldung in der A1-
Fassung gemäß Anlage K 23 keinen Erfolg 
haben. Hinzuweisen ist dabei insbesondere auf 
die - dem bereits angesprochen Abschnitt 7 auf 
Seite 17, Zeilen 11 bis 19, der Klagepatent-
schrift entsprechende - Beschreibungsstelle auf 
Seite 19, Zeilen 15 bis 23. Eine entsprechende 
Beschreibungsstelle findet sich im übrigen auch 
auf Seite 22, Zeilen 8 ff, des ersten Prioritäts-
dokuments gemäß Anlage B 25. Ferner hat 
auch die Einspruchsabteilung auf Seite 29 un-
ter Ziff. 4.1.2 im Hinblick auf den im Ein-
spruchsverfahren aufgestellten Verfahrensan-
spruch 34 festgestellt, daß sich in der Anmel-
dung in der ursprünglich eingereichten Fassung 
eine Stütze für chemische Synthese und Mar-
kierung findet.  

5. Was die beanstandete Aufnahme der 
Formulierung "HIV-I" in den Anspruch anbe-
langt, führt die Klagepatentschrift in ihrer Ein-
leitung (Seite 2, Zeilen 2 ff) aus, daß zum Ein-
reichungszeitpunkt der dem Klagepatent 
zugrundeliegenden Anmeldung die Viren HTL-
III, LAV und ARV allgemein als menschliches 
T-Zell-lymphotropes Retrovirus (hTLR) be-
zeichnet worden sind und seit 1986 der gleich-
bedeutende allgemeine Begriff "human immu-
ne deficiency virus" (HIV) für eingeführt worden 
ist. Wie die Patentschrift ferner ausführt, ist 
später eine Unterteilung in die allgemeinen 
Gruppen HIV-I und HIV-II notwendig geworden. 
Da die dem Klagepatent zugrundeliegende 
Anmeldung ARV-2-Isolate betroffen hat, die 
HIV-I-Isolate sind, ist der Begriff "hTLR" (HIV) 
in der Anmeldung durch HIV-I ersetzt und die 
Ansprüche auf HIV-I beschränkt worden. Ge-
mäß den Angaben in der Patentschrift können 
die HIV (hTRL) derselben Klasse zugeordnet 
werden, wenn sie in Morphologie, Serologie, in 
den Optima der Reversen Transkriptase und 
der Cytopathologie den in den in der Patent-
schrift aufgeführten Referenzen beschriebenen 
Eigenschaften ähnlich sind. Hiervon ausgehend 
dürfte in der Aufnahme der Formulierung "HIV-
I" nur eine unschädliche, nachträgliche Ände-
rung der Nomenklatur zu sehen sein.  

_ 
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§ 139 Abs. 2 PatG 
 
Zur Berücksichtigung von Gratis-

lieferungen und preislich nicht gesondert 
ausgewiesenen Lieferungen des patent-
geschützten Gegenstandes im Rahmen des 
Verkaufs von Gesamtanlagen sowie zur 
Berücksichtigung von Entwicklungs-
aufwand und Markteinführungskosten des 
Verletzers bei kurzem Verletzungszeitraum 
bei der Bemessung einer Schadens-
ersatzlizenzgebühr. 

 
(Urteil vom 22. Februar 2000, 4 O 100/99 - 
Kondensatableiter) 

 
Sachverhalt: Der Geschäftsführer der Kl. 

ist eingetragener Inhaber des unter anderem 
mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutsch-
land eingetragenen europäischen Patents 0 
081 826 (vgl. Anlage K 2; nachfolgend: Klage-
patent), das eine Vorrichtung zum Ableiten von 
Kondensat und dergleichen aus Drucksystemen 
betrifft. Das Klagepatent beruht auf einer am 
10. Dezember 1982 unter Inanspruchnahme 
einer deutschen Priorität vom 16. Dezember 
1981 getätigten Anmeldung, die am 22. Juni 
1983 veröffentlicht wurde. Die Bekanntma-
chung des Hinweises auf die Patenterteilung im 
Patentblatt erfolgte am 11. Mai 1988. Der Pa-
tentanspruch 1 des Klagepatents hat folgenden 
Wortlaut: 

"Vorrichtung zum Ableiten von Kondensat 
und dergleichen aus Drucksystemen wie 
Druckgas- und Dampfsystemen, mit einem an 
das Drucksystem anzuschließenden Sammel-
behälter (1) für das Kondensat, der mit zumin-
dest einem Füllstandsmesser und einem von 
diesem automatisch gesteuerten, durch den 
Druck im Sammelbehälter betätigbaren Aus-
laßventil (19) versehen ist, dessen Druckmit-
telantrieb auf der flächenmäßig größeren Au-
ßenseite eine gasgefüllte Kammer begrenzt 
(18), wobei eine Druckleitung zum Verbinden 
des oberen, ständig gasgefüllten Teils des 
Sammelbehälters mit der Kammer zur Erzeu-
gung des Schließdruckes für das Auslaßventil 
und ein zum Öffnen des Auslaßventils ansteu-
erbares Dreiwege-Ventil (31) als Lüftungsventil 
für die Kammer vorgesehen ist,  

gekennzeichnet durch  
a) elektronische Steuersignale liefernde 

Fühler (12, 13, 14) als Füllstandsmesser, die im 
Sammelbehälter (1) fest angeordnet sind,  

b) eine an die Fühler angeschlossene elek-
tronische Steuereinheit (29) zum Ansteuern des 
Lüftungsventils, das als Dreiwege-Magnetventil 
(31) ausgebildet ist,  

c) die Anordnung des mit einem Mem-
branantrieb versehenen Auslaßventils (19) im 
oberen Bereich einer Seitenwand des Sammel-

behälters (1) und eines unten offenen Steigroh-
res (32), über das das Auslaßventil mit dem 
unteren Bereich des Sammelbehälters (1) ver-
bunden ist, oder 

d) die Anordnung des mit einem Mem-
branantrieb versehenen Auslaßventils (19) am 
Unterteil (4) des Sammelbehälters (1), das über 
eine Auslaßöffnung (17) im Boden des Unter-
teils (4) mit dem unteren Bereich des Sammel-
behälters verbunden ist." 

Die Bekl. zu 1., deren Geschäftsführer die 
Bekl. zu 2. und 3. sind, stellte her und vertrieb 
in der Bundesrepublik Deutschland Vorrichtun-
gen zum Ableiten von Kondensat aus Drucksy-
stemen, die sie in einem Werbeprospektblatt 
mit der Bezeichnung "A." bewarb. Auf eine 
deshalb von der Kl. im Jahre 1996 vor dem 
Landgericht Düsseldorf erhobene Klage wurden 
die Bekl. in dem Rechtsstreit 4 O 231/96 wegen 
Verletzung des Klagepatents durch Urteil der 
Kammer vom 12. Juni 1996 (vgl. Anlage K 1) 
zur Unterlassung, Rechnungslegung und Aus-
kunftserteilung verurteilt. Außerdem wurde 
festgestellt, daß die Bekl. als Gesamtschuldner 
verpflichtet sind, der Kl. allen Schaden zu er-
setzen, der dem Patentinhaber durch die von 
ihnen begangenen, in Tenor des Urteils vom 
12. Juni 1996 näher bezeichneten, seit dem 11. 
Juni 1988 begangenen patentverletzenden 
Handlungen entstanden ist und noch entstehen 
wird. Ferner wurde die Verpflichtung der Bekl. 
zu 1. zur Leistung einer angemessenen Ent-
schädigung festgestellt.  

Aus dem gegen Sicherheitsleistung für vor-
läufig vollstreckbar erklärten Urteil vollstreckte 
die Kl., indem sie die Bekl. zur Rechnungsle-
gung aufforderte. Daraufhin übermittelten die 
Bekl. der Kl. die von ihr als Anlagen K 4 und K 
5 zur Akte gereichten Rechnungslegungsunter-
lagen, auf die Bezug genommen wird. Aus der 
Anlage K 4 ergibt sich, daß die Bekl. in der Zeit 
vom 30. April 1996 bis zum 9. März 1998 ins-
gesamt 42.870 der in Rede stehenden Konden-
satableiter vertrieben. Zahlreiche Lieferungen 
wurden hierbei in der Anlage K 4 mit dem Hin-
weis "kompo" gekennzeichnet. Nach den An-
gaben der Bekl. soll es sich dabei um solche 
Kondensatableiter handeln, die als integrierter 
Bestandteil von Anlagen oder Anlagenteilen 
geliefert wurden. Der Wert dieser als Anlagen-
bestandteil gelieferten Geräte wurde von den 
Bekl. mit "0,00" angegeben. Ebenfalls mit dem 
Wert "0,00" veranschlagt wurden zahlreiche 
Lieferungen von Einzelgeräten, bei denen es 
sich nach den Angaben der Bekl. um "Gratislie-
ferungen" gehandelt haben soll. Aus der Anlage 
K 4 ergibt sich ferner, daß zahlreiche Geräte an 
mit der Bekl. zu 1. verbundene Gesellschaften 
geliefert wurden. Insgesamt wurde gemäß den 
Rechnungslegungsangaben der Bekl. ein Um-
satz von 2.858.128,-- DM mit den in Rede ste-
henden Kondensatableitern erzielt, wobei die-
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ser Umsatz allein auf solchen Geräten beruht, 
die gemäß den Angaben der Bekl. nicht in An-
lagen integriert waren und gegen Berechnung 
abgegeben wurden.  

Mit ihrer vorliegenden Klage nimmt die Kl. 
die Bekl. nunmehr auf der Grundlage der 
Rechnungslegungsangaben der Bekl. auf Er-
satz des durch die als patentverletzend ange-
sehenen Handlungen der Bekl. entstandenen 
Schadens in Anspruch, den sie im Wege der 
Lizenzanalogie berechnet. Sie beansprucht 
eine Schadensersatz-Lizenzgebühr in Höhe 
von 473.962,14 DM, wobei sie diese Lizenzge-
bühr in der Weise ermittelt, daß sie hinsichtlich 
der von den Bekl. abgegebenen 42.870 Geräte 
von einem durchschnittlichen Verkaufspreis 
von 157,94 DM ausgeht und von dem sich so 
errechnenden Betrag von 6.770.887,80 DM 
einen Lizenzsatz von 7 % verlangt. 

Aus den Gründen: Die Klage ist im zuer-
kannten Umfang begründet. Im übrigen hat sie 
jedoch keinen Erfolg.  

Der Kl. steht gegen die Bekl. ein Scha-
densersatzanspruch in Höhe von 304.377,--
 DM nebst zuerkannter Zinsen gemäß § 139 
Abs. 2 Patentgesetz, §§ 398, 840 Abs. 1 Bür-
gerliches Gesetzbuch zu. Die Bekl. haben das 
Klagepatent mit der Herstellung und dem Ver-
trieb des beanstandeten Kondensatableiters 
schuldhaft verletzt, weshalb sie der Kl. Scha-
densersatz zu leisten haben. Der zu ersetzende 
Schaden, der sich im Wege der Lizenzanalogie 
errechnet, beläuft sich auf 304.377,-- DM zu-
züglich Zinsen.  

I. Das Klagepatent betrifft eine Vorrich-
tung zum Ableiten von Kondensat und derglei-
chen aus Drucksystemen wie Druckgas- und 
Dampfsystemen (wird näher erläutert). 

II. Wie die Kammer bereits in ihrem von 
der Kl. als Anlage B 2 überreichten - nicht 
rechtskräftigen - Urteil vom 12. Juni 1997 (4 O 
231/96) festgestellt hat, haben die Bekl. mit 
dem beanstandeten Kondensatableiter von der 
Lehre des Klagepatents Gebrauch gemacht 
und das Klagepatent durch die Herstellung, das 
Anbieten und das Inverkehrbringen dieses 
Kondensatableiters schuldhaft verletzt. Sie sind 
der Kl., der ihr Geschäftsführer seine Scha-
densersatzansprüche abgetreten hat (vgl. An-
lage K 1, Seite 21 Ziff. II. 2.), deshalb als Ge-
samtschuldner zum Schadensersatz verpflich-
tet, § 139 Abs. 2 PatG, §§ 398, 840 Abs. 1 
BGB. Insoweit wird, da die Bekl. hiergegen 
keine neuen Einwände vorbringen, zur Vermei-
dung von Wiederholungen auf die Ausführun-
gen im Urteil vom 12. Juni 1997 gemäß Anlage 
K 1 Bezug genommen. 

III. Der von den Bekl. zu ersetzende Scha-
den beläuft sich auf 304.377,-- DM zuzüglich 
Zinsen. 

1. Die Kl. kann ihren Schaden nach der 

sog. Lizenzanalogie berechnen (wird ausge-
führt). 

2. Unter Zugrundelegung dieser Grund-
sätze geht die Kammer im Streitfall davon aus, 
daß vernünftige Lizenzvertragsparteien unter 
den hier gegebenen Umständen eine Stückli-
zenzgebühr für jede abgegebene Vorrichtung 
vereinbart hätten und schätzt diese auf 
7,10 DM. Hierfür sind im wesentlichen folgende 
Überlegungen maßgebend: 

a) Mit der Vereinbarung einer Stückli-
zenzgebühr für jeden vom Lizenznehmer aus-
gelieferten Kondensatableiter hätten die Li-
zenzvertragsparteien insbesondere dem Um-
stand Rechnung getragen, daß die Bekl. eine 
große Anzahl Kondensatableiter ohne Berech-
nung abgegeben haben.  

Aus der von den Bekl. zur Rechnungsle-
gung vorgelegten Unterlagen gemäß Anlage K 
4 ergibt sich unstreitig, daß die Bekl. in der Zeit 
vom 30. April 1996 bis zum 9. März 1998 ins-
gesamt 42.870 Kondensatableiter abgegeben 
haben. Nach den Angaben der Bekl. ist hiermit 
ein Umsatz von 2.858.128,-- DM erzielt wor-
den. Dabei beruht dieser von den Bekl. mitge-
teilte Umsatz allerdings allein auf solchen Ge-
räten, die nicht integrierter Bestandteil von 
Anlagen oder Anlagenteilen gewesen sind und 
die den jeweiligen Abnehmern berechnet wor-
den sind. Die Anzahl dieser Vorrichtungen hat 
sich unstreitig auf 30.761 belaufen, so daß 
insgesamt 12.109 Kondensatableiter von den 
Bekl. ohne Berechnung abgegeben worden 
sind. Von diesen 12.109 Kondensatableitern 
sind gemäß den unwiderlegten Angaben der 
Bekl. 8.336 Geräte effektiv ohne Berechnung 
geliefert worden. Die weiteren 3.771 Geräte 
sind als Bestandteile von Anlagen bzw. Anla-
genteile geliefert worden, wobei in der Anlage 
K 4 allerdings der Wert der letztgenannten 
Kondensatableiter ebenfalls mit "0,00" angege-
ben worden ist.  

Ein wirtschaftlich handelnder Lizenzgeber 
hätte sich nicht darauf eingelassen, daß der 
Lizenznehmer über 8.336 Geräte, was gut 
20 % der insgesamt in den Verkehr gebrachten 
Geräte entspricht, lizenzfrei abgibt. Es ist fern-
liegend anzunehmen, daß sich der Lizenzgeber 
mit Gratislieferungen in einem derartigen Um-
fang einverstanden erklärt hätte. Einen Lizenz-
vertrag, nach dem der Lizenznehmer zu lizenz-
freien Gratislieferungen im beliebigen Umfang 
berechtigt ist, wäre von einem wirtschaftlich 
handelnden Lizenzgeber nicht abgeschlossen 
worden. Sofern die Notwendigkeit von Gratis-
lieferungen zur Markteinführung des Produkts 
aus Sicht des Lizenznehmers bestand, hätte 
der Lizenzgeber darauf gedrängt, hinsichtlich 
der Lizenzgebühr nicht auf den Nettoumsatz 
des Lizenznehmers abzustellen, sondern eine 
Stücklizenz zu vereinbaren, und ein Lizenz-
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nehmer hätte sich diesem Begehren schwerlich 
entziehen können. Zwar ist zu berücksichtigen, 
daß ein Lizenznehmer vernünftigerweise nicht 
mehr "verschenkt", als unter Vermarktungsge-
sichtspunkten vernünftig und sinnvoll ist. Auch 
hat der Lizenznehmer ein berechtigtes Interes-
se daran, daß tatsächlichen Schwierigkeiten bei 
der Markteinführung eines Produkts im Lizenz-
vertrag Rechnung getragen wird. Er kann je-
doch nicht erwarten, daß der Lizenzgeber sich 
auf lizenzfreie Gratislieferungen zur Aufschlie-
ßung des Markts in beliebigem Umfange ein-
läßt. Denn was zur Einführung eines Produkts 
bzw. Aufschließung eines Markts tatsächlich 
notwendig ist, läßt sich im Regelfall nicht exakt 
bestimmen. Hinzu kommt, daß sich im Streitfall 
kaum mit Sicherheit hätte feststellen lassen, ob 
die Gratislieferungen tatsächlich nur das Kon-
densatableitergeschäft oder aber das Anlagen-
geschäft der Bekl. betreffen. 

Von vernünftigen Vertragsparteien wäre im 
Streitfall auch keine lizenzfreie oder lizenzer-
mäßigte Anlaufphase vereinbart worden. Dies 
gilt jedenfalls deshalb, weil die Bekl. das Kla-
gepatent nur knapp zwei Jahre benutzt haben. 
Bei einer derart kurzen Vertragslaufzeit werden 
die Vertragsparteien regelmäßig keine beson-
deren Anlaufregelung treffen. Dem Umstand, 
daß die Einführung eines neuen Produkts bei 
einer kurzen Vertragslaufzeit für den Lizenz-
nehmer mit erheblichen wirtschaftlichen Risi-
ken verbunden sein kann, kann in angemesse-
ner Weise bei der Bemessung der Lizenzge-
bühr Rechnung getragen werden.  

b) Hinsichtlich der Bemessung der Li-
zenzgebühr hätten sich vernünftige Lizenzver-
tragsparteien an dem marktgängigen Abgabe-
preis der in Rede stehenden Kondensatableiter 
orientiert. 

Gemäß den unwidersprochen Angaben der 
Kl. ergibt sich aus den Rechnungslegungsun-
terlagen der Bekl. gemäß Anlage K 4, daß 
3.489 der gegen Berechnung abgegebenen 
30.761 Kondensatableiter an solche Abnehmer 
geliefert worden sind, die nicht in irgendeiner 
Weise mit der Bekl. zu 1. verbunden gewesen 
sind. Diese 3.489 Geräte sind also unmittelbar 
in den Markt geliefert worden. Mit ihnen ist 
unstreitig ein Umsatz von 551.036,-- DM erzielt 
worden, so daß sich ein durchschnittlicher Ab-
gabepreis von 157,94 DM errechnet. Dieser 
durchschnittliche Abgabepreis ist der markt-
gängige Verkaufspreis des Lizenznehmers, an 
dem sich vernünftige Vertragsparteien hier 
orientiert hätten.  

Dem steht nicht entgegen, daß es sich bei 
den herangezogenen 3.489 Lieferungen nur um 
11 % der insgesamt gegen Berechnung erfolg-
ten Einzel-Lieferungen (30.761 Geräte) han-
delt. Denn eben diese 3.489 Lieferungen sind 
an "Dritte" und nicht an mit der Bekl. zu 1. ver-
bundene Unternehmen erfolgt. Daß tatsächlich 

mehr Kondensatableiter an "Dritte" geliefert 
wurden und diese Lieferungen von der Kl. un-
berücksichtigt gelassen worden sind, machen 
die Bekl. nicht geltend. Damit geben nur die 
herangezogenen 3.489 Lieferungen Aufschluß 
über den marktgängigen Abgabepreis.  

Daß die in Rede stehenden Kondensatab-
leiter auch an mit der Bekl. zu 1. verbundene 
Unternehmen geliefert werden sollten, hätte 
vernünftige und wirtschaftlich denkende Ver-
tragsparteien nicht veranlaßt, auf einen niedri-
geren Abgabepreis abzustellen. Denn die bei 
derartigen Geschäften im Hintergrund stehen-
den Umstände sind für einen Lizenzgeber re-
gelmäßig nicht zu durchschauen. Um Umge-
hungsgeschäften zu seinen Lasten nicht Tür 
und Tor zu öffnen, wird er sich daher regelmä-
ßig nicht darauf einlassen, die Bezugsgröße 
jeweils nach dem Abnehmer des Lizenzneh-
mers zu differenzieren. Ein wirtschaftlich han-
delnder, vernünftiger Lizenzgeber hätte inso-
weit keine "Sonderkonditionen" gewährt und ein 
Lizenznehmer hätte diese auch nicht durchset-
zen können. Hierfür spricht im übrigen auch, 
daß Preisnachlässe und Rabatte an Konzern-
unternehmen und befreundete Unternehmen 
auch bei der Ermittlung einer angemessenen 
Arbeitnehmererfindervergütung grundsätzlich 
nicht berücksichtigt werden (vgl. Volmer/Gaul, 
Arbeitnehmererfindergesetz, 2. Auflage, § 9 
Rdnr. 343; Schiedsstelle, EV v. 10.8.1993, 
ArbErf 014/92, zit. bei Hellebrand/Kaube, Li-
zenzsätze für technische Entwicklungen, Ein-
führung, Seite 8). Zu denken wäre allenfalls 
daran, daß man auf die Abgabepreise der mit 
dem Lizenznehmer verbundenen Unternehmen 
abstellt. Diese sind jedoch nicht bekannt und 
die Bekl. behaupten auch nicht, daß die durch-
schnittlichen Abgabepreise der mit der Bekl. zu 
1. gesellschaftsrechtlich verbundenen Unter-
nehmen, die die Bekl. zu 1. mit den patentver-
letzenden Vorrichtungen beliefert hat, unter 
dem Abgabepreis der Bekl. zu 1. gegenüber 
Dritten gelegen hat.  

An dem durchschnittlichen Einzel-
Abgabepreis von 157,94 DM hätten sich ver-
nünftige Lizenzvertragsparteien hinsichtlich der 
Bemessung der Stücklizenzgebühr auch inso-
weit orientiert, als es um die Lieferung der zu 
lizenzierenden Kondensatableiter als integrierte 
Bestandteile von Anlagen oder Anlagenteile 
geht. 

Zwar muß, was die in der Anlage K 4 mit 
dem Hinweis "kompo" gekennzeichneten Liefe-
rungen anbelangt, nach dem unwiderlegten 
Vorbringen der Bekl. davon ausgegangen wer-
den, daß sich diese Lieferungen auf Anlagen 
oder Anlagenteile beziehen, die den patentver-
letzenden Kondensatableiter als integrierten 
Bestandteil aufgewiesen haben. Ferner muß, 
da sich die Kl. mit den vorliegenden Rech-
nungslegungsangaben begnügt und das Vor-
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bringen der Bekl. nicht widerlegt hat, auch da-
von ausgegangen werden, daß diese Anlagen 
und Anlageteile hinsichtlich des Abgabepreises 
nicht von entsprechenden Anlagen oder Anla-
geteilen aus früheren Lieferungen unterschie-
den haben. Dies hätte hier jedoch zu einer 
Differenzierung nach der Art des Geschäfts 
keinen Anlaß gegeben. Soweit die Kondensat-
ableiter als Bestandteil von Anlagen bzw. Anla-
genteile geliefert worden sind, haben diese 
Anlagen oder Anlagenteile den Kondensatablei-
ter als Wertbestandteil enthalten, der sich im 
Gesamtpreis der Anlage bzw. des Anlagenteils 
niedergeschlagen hat. Die in den Rechnungs-
legungsunterlagen der Bekl. gemäß Anlage K 4 
enthaltene Wertangabe "0,00" ist ersichtlich 
unzutreffend und unangebracht. Denn der ein-
gebaute Kondensatableiter hat natürlich einen 
Anteil an dem von der Bekl. zu 1. erzielten 
Gesamtpreis gehabt. Das dieser Anteil mögli-
cherweise nur dem Anteil des vormals ver-
wandten Kondensatableiters entsprochen hat, 
ändert hieran nichts. Im Falle eines vorher 
abgeschlossenen Lizenzvertrages hätten ver-
nünftige Lizenzparteien deshalb selbstverständ-
lich vereinbart, daß auch diese Gerät von der 
Lizenzgebührzahlungspflicht umfaßt sind. Da 
die Bekl. den Kondensatableiter auch einzeln 
vertrieben haben, und zwar in einem weit grö-
ßerem Umfang, hätte es sich insbesondere 
auch aus Gründen einer vereinfachten Abrech-
nung angeboten, den Wertanteil der eingebau-
ten Geräte mit dem von der Kl. erzielten durch-
schnittlichen Einzelabgabepreis von 157,94 DM 
in Ansatz zu bringen. Etwas anderes käme nur 
dann in Betracht, wenn die Bekl. einen deutlich 
geringeren Preis für den in Anlagen eingebau-
ten Kondensatableiter kalkuliert gehabt hätten. 
Dies haben die Bekl. indes nicht dargetan und 
hierfür sind auch keine Anhaltspunkte ersicht-
lich.  

c) Die Stücklizenzgebühr wäre von den 
Vertragsparteien ferner unter Berücksichtigung 
des angemessenen Lizenzsatzes für den zu 
lizenzierenden Kondensatableiter festgesetzt 
worden.  

aa) Bei der Ermittlung des Lizenzsatzes 
sind alle Umstände zu berücksichtigen, die den 
objektiven Wert der angemaßten Benutzungs-
berechtigung beeinflussen (wird ausgeführt). 

bb) Hiervon ausgehend läßt sich zunächst 
ein verkehrsmäßig üblicher Wert der Benut-
zung des Klagepatents nicht feststellen. Den 
besten Anhaltspunkt für die Feststellung des 
objektiven Wertes bieten insoweit tatsächlich 
gezahlte Lizenzgebühren, die für den Gegen-
stand der Erfindung gezahlt worden sind. Hier-
zu hat die Kl. aber nichts vorgetragen. Insbe-
sondere hat sie keine das Klagepatent betref-
fenden Lizenzverträge vorgelegt. Auch haben 
die Parteien keine Lizenzverträge betreffend 
verwandter oder ähnlicher Schutzrechte zur 

Akte gereicht. 
Der zu lizenzierende Gegenstand ist auch 

nicht dem Bereich "Sondervorrichtungsbau" 
zuzuordnen, in welchem die Kammer bereits 
mehrfach und auch in jüngerer Zeit nach sach-
verständiger Beratung von einem Lizenzrah-
men von 4 bis 10 % ausgegangen ist (vgl. z.B. 
Urteil vom 11.04.1989, 4 0 237/89 - Vorrichtung 
zum Stapeln einzeln ankommender Gegen-
stände auf Paletten; Urteil vom 17.01.1995, 4 0 
358/92 - Vorrichtung zum Leeren von Müllbe-
hältern II; Urteil vom 23.01.1996, 4 0 42/94, 
Landgericht Düsseldorf: Entscheidungen der 4. 
Zivilkammer [Entscheidungen] 1996, 17, 22 - 
Hochregalanlage). Denn für diese Schwer-
punktbildung ist maßgebend, daß es sich bei 
der zu lizenzierenden Vorrichtung nicht um 
einen Massenartikel, sondern um eine spezielle 
Vorrichtung von langer Lebensdauer handelt. 
Der Kreis der für eine solche Vorrichtung in 
Betracht kommenden Abnehmer ist grundsätz-
lich relativ gering und die Vorrichtung wird nur 
in kleinen Stückzahlen und zu relativ hohen 
Preisen hergestellt. Dies trifft auf den hier in 
Rede stehenden Kondensatableiter aber nicht 
zu. Zwar handelt es sich nicht um einen Mas-
senartikel. Jedoch besitzt die Vorrichtung den 
Charakter eines Serienartikels, der in größerem 
Umfang hergestellt wird. Andererseits folgt 
hieraus aber, daß der Grundlizenzsatz im Ent-
scheidungsfall deutlich unter 10 % liegen muß.  

Mangels weiterer Angaben der Parteien 
läßt sich der im Streitfall in Betracht kommen-
den Lizenzrahmen daher letztlich nur unter 
Rückgriff auf die Richtlinie Nr. 10 der Richtlini-
en für die Vergütung von Arbeitnehmererfin-
dungen im privaten Dienst und die Erfahrungs-
werte des Schrifttums bzw. der Schiedsstelle 
für ähnliche Gegenstände bestimmen. RL Nr. 
10 gibt für die Maschinen- und Werkzeugindu-
strie einen allgemeinen Lizenzrahmen von 1/3 
bis 10 % an. Gaul (in Volmer/Gaul, a.a.O., 
Rdnr. 397 zu § 9/RL Nr. 10) teilt für den Be-
reich Maschinenbau Lizenzsätze zwischen 1 
und 7,5 % mit. Bartenbach/Volz (Arbeitnehmer-
erfindervergütung, 2. Auflage, RL Nr. 10 Rdnr. 
110) geben an, daß nach den Erfahrungen der 
Schiedsstelle beim Maschinenbau allgemein 
die Fülle der Lizenzsätze zwischen 3 bis 5 % 
liegt, allerdings mit abnehmender Tendenz, so 
daß sich nach Bartenbach/Volz im Zeitpunkt 
der von ihnen genannten Einigungsvorschläge 
eher ein üblicher Lizenzsatz von 3 bis 4 % er-
geben haben soll, der zwischenzeitlich sogar 
eher unter 2 bis 4 % liegen soll. Hiernach 
kommen aber auch Lizenzsätze von 5 bis 6 % 
in Betracht, die nach Bartenbach/Volz (a.a.O.) 
aber an der oberen Grenze liegen. Rei-
mer/Schade/Schippel (Das Recht der Arbeit-
nehmererfindung, 6. Auflage, RL Nr. 10 Rdnr. 
2) legen für den Bereich Maschinenbau einen 
Mittelwert von 3 bis 4 % zugrunde. Helle-
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brand/Kaube (a.a.O., Seite 330 bis 332) geben 
z. B. für Ventile Lizenzsätze von 2 bis 4 % an. 
Für eine Siebvorrichtung von Feststoffen aus 
einem Flüssigkeitsstrom wird bei Helle-
brand/Kaube ein Lizenzsatz von 3 % (a.a.O., 
Seite 48) und für einen Naßabscheider ein 
Lizenzsatz von 5 % (a.a.O., Seite 51) mitge-
teilt.  

Hiervon ausgehend geht die Kammer im 
Streitfall von einem Lizenzrahmen von etwa 2 
bis 6 % aus, der in besonders gelagerten Fällen 
aber auch über- oder unterschritten werden 
kann.  

cc) Die wirtschaftliche Bedeutung des Kla-
gepatents kann als durchschnittlich bis über-
durchschnittlich angesehen werden. Insoweit ist 
mangels gegenteiligen Sachvortrages der Bekl. 
davon auszugehen, daß der in der Klagepa-
tentschrift gewürdigte Stand der Technik, bei 
dem es sich um schwimmergesteuerte Kon-
densatableiter handelt, mit den in der Patent-
schrift genannten Nachteilen behaftet ist und 
der erfindungsgemäße Kondensatableiter dem 
gegenüber die in der Patentschrift genannten 
Vorteile aufweist. Danach erleichtert und ver-
bessert der Gegenstand der Erfindung den 
Umgang mit Drucksystemen entscheidend. 
Denn mit Hilfe des erfindungsgemäßen Kon-
densatableiters ist es insbesondere möglich, 
stark verunreinigtes Kondensat aus Drucksy-
stemen vollautomatisch abzulassen. Hierbei 
verzichtet der patentgemäße Kondensatableiter 
auf die Verwendung der aus dem Stand der 
Technik bekannten störungsanfälligen mit ei-
nem Schwimmer verbundenen Drehschieber 
bzw. Auslaßventile. Durch die Benutzung elek-
tronische Steuersignale liefernder feststehen-
der Fühler kann nicht nur auf Schwimmersteue-
rungen gänzlich verzichtet werden, sondern es 
lassen sich auch die Öffnungspositionen des 
Kondensats ablassenden Auslaßventils präzise 
einstellen und einhalten, so daß das Entwei-
chen von Druckgas und/oder Dampf bei Ablas-
sen des Kondensats ganz oder zumindest wei-
testgehend vermieden werden kann.  

Soweit die Bekl. geltend machen, der pa-
tentgemäße Kondensatableiter leistete nicht 
mehr als andere, von Wettbewerbern angebo-
tene fühlergesteuerte Kondensatableiter, liegt 
hierin schon kein hinreichend substantiierter 
Sachvortrag hinsichtlich des Vorhandenseins 
von technisch gleichwertigen oder vergleichba-
ren Kondensatableiter im Verletzungszeitraum. 
Denn es wird weder näher auf konkrete Vorrich-
tungen der von den Bekl. benannten Wettbe-
werber eingegangen, noch wird gesagt, daß 
diese Vorrichtungen im Verletzungszeitraum 
zur Verfügung gestanden haben.  

Hinzu kommt, daß die Kl. dem Vorbringen 
der Bekl. zu den von diesen genannten Wett-
bewerbern detailliert entgegengetreten ist. 
Hiernach haben die von der B. GmbH angebo-

ten Kondensatableiter mit seitlich angeordneten 
Fühlern auf dem deutschen Markt keine Bedeu-
tung. Der Vertrieb eines weiteren fühlergesteu-
erten Kondensatableiters (Model C.) ist der B. 
GmbH von der Kammer im Verfahren 4 O 
209/99 durch einstweilige Verfügung untersagt 
worden, woraufhin die B. GmbH eine Ab-
schlußerklärung abgegeben hat. Die D. Aufbe-
reitungstechnik GmbH gehört zum Gesell-
schaftkonglomerat der B. GmbH bzw. steht mit 
dieser in Geschäftsbeziehung. Der Vertrieb des 
Kondensatableiters "C." ist der D. Aufberei-
tungstechnik GmbH von der Kammer im Ver-
fahren 4 O 215/99 ebenfalls durch einstweilige 
Verfügung untersagt worden. Auch die D. Auf-
bereitungstechnik GmbH hat diese Beschluß-
verfügung der Sache nach als abschließende 
Regelung anerkannt. Die Firma E. Kompresso-
ren stellt keine eigenen Kondensatableiter her, 
sondern vertreibt ausschließlich fühlergesteuer-
te Kondensatableiter der Kl.. Die Firma F. Fil-
ter- und Trocknertechnik, bei der es sich um die 
deutsche Niederlassung bzw. Vertriebsgesell-
schaft eines US-amerikanischen Herstellers 
handelt, bietet in der Bundesrepublik Deutsch-
land ausschließlich von der Kl. selbst stam-
mende Kondensatableiter an. Gleiches gilt für 
die G. GmbH. Die H. Verfahrenstechnik GmbH 
ist vor einigen Monaten von B. aufgekauft wor-
den. Zuvor hat dieses Unternehmen ebenfalls 
ausschließlich Geräte der Kl. bezogen und 
vertrieben. Die Firma I. Drucklufttechnik bietet 
auf dem deutschen Markt keine eigenen, son-
dern ausschließlich fühlergesteuerte Konden-
satableiter der Kl. an. Die Firma J. bietet auf 
dem deutschen Markt keine fühlergesteuerten 
Kondensatableiter an.  

Angesichts der in der Patentschrift genann-
ten Vorteile der Erfindung, des Umstandes, daß 
im Verletzungszeitraum kein vergleichbarer 
Kondensatableiter zur Verfügung gestanden 
hat, der Tatsache, daß auch anderen Wettbe-
werbern der Vertrieb patentgemäßer Vorrich-
tungen untersagt worden ist, sowie des Um-
standes, daß der Gegenstand der Erfindung 
nach den unwidersprochenen Angaben der Kl. 
von mehreren Unternehmen von der Kl. bezo-
gen wird, ist das Klagepatent von einiger wirt-
schaftlichen Bedeutung. Sein Schutzumfang 
muß als gut angesehen werden.  

Der angegriffene Kondensatableiter ist of-
fensichtlich auch für die Bekl. zu 1. von einiger 
wirtschaftlicher Bedeutung gewesen. Denn sie 
hat für das Gerät in nur knapp zwei Jahren 
Werbeaufwendungen in Höhe von immerhin 
482.288,-- DM getätigt. Außerdem verteidigen 
die Bekl. die angegriffene Ausführungsform in 
zwei Instanzen. 

dd) Daß die Bekl. durch die Benutzung des 
Klagepatents zusätzlich zu berücksichtigende 
besondere Betriebsvorteile erzielt hat, kann 
hingegen nicht festgestellt werden und dies 
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macht die Kl. auch nicht geltend. 
ee) Unter Berücksichtigung der vorgenann-

ten technischen und wirtschaftlichen Gegeben-
heiten erachtet die Kammer im Streitfall im 
Ansatz einen Lizenzsatz von 5 % als angemes-
sen, wobei sie berücksichtigt, daß die Bekl. zu 
1. nur die Stellung eines einfachen Lizenzneh-
mers innegehabt hat. 

Dieser Ausgangslizenzsatz ist jedoch we-
gen der Besonderheiten des Verletzungsfalles 
um 1 % herabzusetzen. Denn die Bekl. haben 
das Klagepatent nur knapp zwei Jahre benutzt, 
was vernünftige Lizenzparteien, insbesondere 
auch im Hinblick auf den von den Bekl. darge-
tanen und von der Kl. nicht konkret bestrittenen 
zeitlichen und finanziellen Entwicklungsauf-
wand für den patentverletzenden Kondensatab-
leiter, lizenzmindernd berücksichtigt hätten. Die 
Einführung eines neuen Produkts, in dessen 
Entwicklung bis zur Marktreife erheblich inve-
stiert worden ist, stellt für den Lizenznehmer 
bei einer nur kurzen Lizenzvertragslaufzeit ein 
ganz erhebliches Risiko dar und kann ihn teuer 
zu stehen kommen. Dem hätten vernünftige 
Lizenzvertragsparteien bei der Bemessung der 
Lizenzgebühr Rechnung getragen. Berücksich-
tigt hätten vernünftige Vertragsparteien in die-
sem Zusammenhang auch, daß es hier zur 
Aufschließung des Marktes und Überwindung 
von Schwierigkeiten bei der Markteinführung 
zunächst einmal notwendig gewesen ist, eine 
große Anzahl der neuen Geräte kostenlos ab-
zugeben. Daß derartige Gratislieferungen nicht 
notwendig gewesen sind, vermag die Kammer 
nicht festzustellen. Vielmehr streitet insoweit 
der Erfahrungssatz für die Bekl., daß ein wirt-
schaftlich handelndes Unternehmen vernünfti-
gerweise nicht mehr verschenkt, als unter Ver-
marktungsgesichtspunkten vernünftig und sinn-
voll ist. Auch dem hätten vernünftige Vertrags-
parteien angesichts der kurzen Vertragslaufzeit 
Rechnung getragen, weshalb die Kammer für 
gerechtfertigt und angemessen erachtet, den 
ermittelten Lizenzsatz von 5 % um 1 % zu kür-
zen. Auszugehen ist damit von einem Grundli-
zenzsatz von 4 %.  

d) Abschließend sind noch diejenigen Vor-
teile auszugleichen, die ein Verletzer im Ver-
gleich zu einem rechtstreuen Lizenznehmer 
genießt, sofern sich ein solcher Vorteil nach-
weisen läßt. Umgekehrt ist aber auch zu prü-
fen, ob sich ein Verletzernachteil feststellen 
läßt, der im Verhältnis zum rechtstreuen Li-
zenznehmer zu einer pauschalen Minderung 
der angemessenen Lizenzgebühr führt.  

aa) Lizenzerhöhend wirkt sich in diesem 
Zusammenhang aus, daß die Bekl. als Verlet-
zer im Unterschied zu einem vertraglichen 
Lizenznehmer nicht der Gefahr ausgesetzt 
gewesen sind, gegebenenfalls für eine nicht 
schutzfähige Erfindung Lizenzgebühren zahlen 
zu müssen (vgl. Kammer, Urt. v. 1.6.1999, 4 O 

11/96, Entscheidungen 1999, 83, 87 - Reak-
tanzschleife; Urt. v. 20.5.1999, 4 O 295/95, 
Entscheidungen 1999, 60, 63 - Teigportionier-
vorrichtung; Urt. v. 4.11.1997, 4 O 343/97, 
Entscheidungen 1997, 104, 108 - Feuerfestma-
terial). Denn während der vertragliche Lizenz-
nehmer auch bei einem materiell nicht schutz-
fähigen Lizenzpatent bis zur Nichtigerklärung 
zur Zahlung der Lizenzgebühren verpflichtet 
bleibt, kann auch der rechtskräftig verurteilte 
Patentverletzer seine Verpflichtung zum Scha-
densersatz rückwirkend beseitigen, wenn das 
Patent für nichtig erklärt wird (Kammer, GRUR 
1987, 628 - Restitutionsklage). Vertragspartei-
en, die dem Lizenznehmer eine entsprechende 
vertragliche Position eingeräumt hätten, hätten 
diesem Vorteil für den Lizenznehmer und 
Nachteil für den Lizenzgeber durch eine höhere 
Lizenzgebühr Rechnung getragen. Die Kammer 
hält daher einen Zuschlag von 0,5 % für ange-
messen, so daß sich ein Lizenzsatz von 4,5 % 
ergibt.  

Eine weitere Erhöhung des Lizenzsatzes 
unter dem Gesichtspunkt eines fehlenden 
Bucheinsichtsrechts der Kl. kommt im Streitfall 
nicht in Betracht. Zwar kann nach der Recht-
sprechung der Kammer (vgl. Urt. v. 20.5.1999, 
4 O 295/95, Entscheidungen 1999, 60, 63 f - 
Teigportioniervorrichtung) bei der Bemessung 
der Schadensersatzlizenzgebühr wegen Pa-
tentverletzung lizenzerhöhend zu berücksichti-
gen sein, daß der Verletzer nicht verpflichtet 
ist, eine Überprüfung seiner Bücher durch ei-
nen vom Lizenzgeber beauftragten Buch- und 
Wirtschaftsprüfer zu dulden, und dem Verletz-
ten umgekehrt kein entsprechendes Recht zu-
steht. Der ordentliche Lizenznehmer verpflich-
tet sich hingegen regelmäßig in einem Lizenz-
vertrag, dem Lizenzgeber ein Bucheinsichts-
recht zu gewähren, das dieser, wenn er es für 
sinnvoll erachtet, durch die Beauftragung eines 
Wirtschaftsprüfers ausüben kann. Gegebenen-
falls sind gesonderte Bücher für den Lizenzge-
ber zu führen. Die Kosten der Buchprüfung 
werden zwar im Regelfall von dem Lizenzgeber 
getragen, werden jedoch Unregelmäßigkeiten 
festgestellt, wir im allgemeinen vereinbart, daß 
sie der Lizenznehmer trägt. Im Falle der Ver-
letzung des Klagepatents stehen dem Rechts-
inhaber derartige Möglichkeiten nicht zur Ver-
fügung. Er kann allenfalls nach § 259 Abs. 2 
BGB die Verurteilung des Verletzers zur Abga-
be der eidesstattlichen Versicherung herbeifüh-
ren, wenn er Grund für die Annahme hat, daß 
der Verletzer seiner Rechnungslegungspflicht 
nicht in ordnungsgemäßer Form nachgekom-
men ist. § 259 BGB sieht ein Recht zur Einsicht 
in die Bücher des Lizenznehmers nicht vor, 
wenn der Lizenznehmer keine Rechnung legt 
oder wenn begründete Zweifel an der Richtig-
keit und Vollständigkeit der Rechnungslegung 
bestehen. Dies wird häufig von den Verletzten 
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als unbefriedigend empfunden. Hätten die Li-
zenzvertragsparteien, wie im Streitfall, aber 
eine feste Stücklizenzgebühr, bei der es auf die 
vom Lizenznehmer erzielten Umsätze nicht 
ankommt, vereinbart, kommt dieser Gesichts-
punkt kaum zum Tragen. Zudem hat sich das 
fehlende Bucheinsichtsrecht im Entscheidungs-
fall für die Kl. auch in keiner Weise nachteilig 
erwiesen, insbesondere nicht etwa zu einer 
langen Verfahrensdauer geführt.  

bb) Daß die Bekl. zu 1. die Stellung eines 
einfachen - nicht die eines ausschließlichen - 
Lizenznehmers innegehabt hat, ist bereits bei 
der Festlegung des Basislizenzsatzes von 4 % 
berücksichtigt worden und rechtfertigt deshalb 
keine gesonderte Herabsetzung der Lizenzge-
bühr.  

Eine weitere Herabsetzung des Lizenzsat-
zes ist auch nicht deshalb gerechtfertigt, weil 
die Bekl. zu 1. als Verletzerin - anders als ein 
vertraglicher Lizenznehmer - keine rechtlich 
gesicherte Benutzungserlaubnis innegehabt hat 
und deshalb einem jederzeitigen Benutzungs-
verbot der Kl. ausgesetzt ist. Dieser Umstand 
ist schon unter dem Gesichtspunkt der kurzen 
Vertragslaufzeit berücksichtigt worden und 
kann deshalb nicht nochmals in Ansatz ge-
bracht werden.  

Schließlich hat auch außer Betracht zu 
bleiben, daß die Bekl. dem Risiko ausgesetzt 
gewesen ist, wegen ihrer Verletzungshandlun-
gen von der Kl. über den Betrag ihrer Lizenz-
gebühr hinaus auf Ersatz des ihr entgangenen 
bzw. infolge der Verletzungshandlungen erziel-
ten Gewinns in Anspruch genommen zu wer-
den. Die Berücksichtigung eines entsprechen-
den lizenzmindernden Faktors liefe nämlich auf 
eine unzulässige Vermengung der verschiede-
nen Schadensberechnungsmethoden hinaus 
(vgl. Rogge, Festschrift für Nirk, Seite 929, 
940/941).  

3. Ausgehend von einem Lizenzsatz von 
4,5 % und einem durchschnittlichen Abgabe-
preis von 157,94 DM pro Gerät errechnet sich 
eine angemessene Stücklizenzgebühr von 
7,10 DM. Da die Bekl. insgesamt 42.870 Gerä-
te abgegeben haben, ergibt dies den zugespro-
chenen Schadensersatzlizenz-Betrag von 
304.377,-- DM.  

4. Als Schadensersatz kann die Kl. au-
ßerdem eine angemessene Verzinsung der 
geschuldeten Lizenzgebühren beanspruchen 
(wird ausgeführt).  

Hier begehrt die Kl. 4 % Zinsen seit dem 1. 
April 1998. Da der (fiktive) Lizenzvertrag zum 
9. März 1998 beendet worden ist, begegnet es 
keinen Bedenken, daß die Kl. auch hinsichtlich 
der für das Jahr 1998 geschuldeten Lizenzge-
bühren Zinsen ab dem vorgenannten Datum 
begehrt. Denn es kann davon ausgegangen 
werden, daß vernünftige Lizenzvertragspartei-
en im Hinblick auf die kurze Restvertragslauf-

zeit im Jahr 1998 ebenso wie bei einer vorzeiti-
gen Vertragsbeendigung einen früheren Fällig-
keitstermin vereinbart hätten. Die geltend ge-
machte Zinshöhe, hinsichtlich derer sich die Kl. 
an § 288 Abs. 1 BGB orientiert, ist ebenfalls 
nicht zu beanstanden.  

 
 

2. SORTENSCHUTZRECHT 
 

§ 10a SortG 
 

1. Eine Vereinigung von Sorten-
schutzinhabern kann die Auskunfts-
ansprüche nach § 10a Abs. 6 SortG und Art. 
8 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 1768/95 nur für ihre 
Mitglieder und nur mit deren Ermächtigung, 
jedoch nicht für solche Sortenschutz-
inhaber geltend machen, die der 
Vereinigung nicht als Mitglieder angehören. 

2. Im Falle der Vergabe einer aus-
schließlichen Lizenz stehen die Ansprüche 
nicht dem Sortenschutzinhaber, sondern 
dem ausschließlichen Lizenznehmer zu. 

3. Die Auskunftsverpflichtung erstreckt 
sich nicht nur auf den Umfang des 
Nachbaus, sondern auch auf die Mitteilung 
gegenüber dem Sortenschutzinhaber, ob 
der in Anspruch genommene, Ackerbau 
betreibende Landwirt die geschützte Sorte 
überhaupt nachgebaut hat. 

4. Die Verpflichtung des Landwirts, dem 
Inhaber des Sortenschutzes ein ange-
messenes Entgelt für den Nachbau zu 
zahlen (§ 10a Abs. 3 SortG), ist verfassungs-
gemäß. 
 
(Urteil vom 9. März 2000, 4 O 346/99 - 
Nachbauvergütung) 

 
Sachverhalt: Die Kl. ist eine Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung; als Gegenstand ihres 
Unternehmens ist im Handelsregister (vgl. An-
lage K 3) unter anderem die Wahrung wirt-
schaftlicher Interessen natürlicher und juristi-
scher Personen sowie Personengesellschaften 
angegeben, die unmittelbar oder mittelbar 
Saatgut erzeugen oder vertreiben oder an der 
Erzeugung oder dem Vertrieb von Saatgut 
beteiligt sind, insbesondere die Überwachung 
von Sortenschutzrechten im nationalen und 
internationalen Bereich und die Einziehung von 
Lizenzgebühren für Sortenschutzrechte. Sie 
macht für verschiedene Inhaber von Sorten-
schutzrechten oder ausschließlicher Lizenzen 
daran gegen den Bekl. Auskunftsansprüche 
darüber geltend, ob und in welchem Umfang er 
die in der nachstehenden Übersicht angegebe-
nen Sorten nachgebaut hat; aus dieser Tabelle 
geht gleichzeitig hervor, welche Sortenschutz-
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inhaber bzw. Lizenznehmer die Kl. ermächtigt 
haben sollen, ihre Ansprüche im eigenen Na-
men geltend zu machen, und von wem die 
einzelnen Lizenznehmer ihre ausschließliche 
Nutzungsberechtigung ableiten. (folgt Tabelle) 

Aus den Gründen: Die Klage ist nur teil-
weise zulässig; soweit sie zulässig ist, ist sie 
zum überwiegenden Teil unbegründet. 

A. Die Klage ist nur teilweise zulässig. 
I. Unzulässig ist sie, soweit die Kl. An-

sprüche solcher Berechtigten geltend macht, 
die nicht zu ihren Gesellschaftern gehören; 
insoweit fehlt es an der Prozeßführungsbefug-
nis, die in jeder Lage des Verfahrens von Amts 
wegen zu prüfen ist (BGH GRUR 1998, 417 – 
Verbandsklage in Prozeßstandschaft; 1996, 
217 – Anonymisierte Mitgliederliste; BGHZ 131, 
90, 91).  

1. Die Kl. kann sich nicht mit Erfolg auf 
eigene Rechte berufen; solche Rechte ergeben 
sich für die Kl. weder daraus, daß sie als Ver-
einigung von Sortenschutzinhabern gemäß Art. 
3 Absatz 2 der NachbauVO unter den dort an-
gegebenen Voraussetzungen bestimmte Rech-
te im eigenen Namen geltend machen kann, 
noch aus der ihr auf der Grundlage dieser Be-
stimmung von den vorgenannten Sortenschutz-
inhabern bzw. Nutzungsberechtigten gegebe-
nen Ermächtigung. 

a) Die von Art. 3 Absatz 2 der Nachbau-
VO erfaßten Rechte sind in Art. 3 Absatz 1 der 
NachbauVO genannt, nämlich die aus den 
Bestimmungen des Art. 14 der GemSortVO 
abgeleiteten Rechte des Sortenschutzinhabers; 
zu ihnen gehört neben dem in Art. 14 Absatz 3 
5. Unterabsatz GemSortVO festgelegten An-
spruch des Sortenschutzinhabers gegen den 
Landwirt auf Zahlung einer angemessenen 
Entschädigung auch der im übernächsten Un-
terabsatz angegebene Auskunftsanspruch des 
Sortenschutzinhabers gegen den Landwirt auf 
Übermittlung relevanter Informationen, dessen 
Umfang in Art. 8 NachbauVO näher geregelt 
ist. Sowohl Art. 3 Absatz 1 NachbauVO als 
auch Art. 14 GemSortVO bezeichnen diese 
Ansprüche als Rechte des Sortenschutzinha-
bers. Diese Rechte sind nach Art. 3 Absatz 1 
Satz 1 der NachbauVO im hier geltend ge-
machten Umfang nicht einmal selbständig 
übertragbar. Gerade weil es sich um Rechte 
der Sortenschutzinhaber handelt, läßt Art. 3 
Absatz 2 NachbauVO es auch zu, daß eine 
Vereinigung von Sortenschutzinhabern diese 
Rechte für deren Inhaber geltend macht und 
verlangt hierzu in Absatz 2, daß diejenigen 
Mitglieder, deren Rechte sie durchsetzen will, 
sie schriftlich dazu bevollmächtigt haben müs-
sen. Hätte die Kl. eigene Rechte, benötigte sie 
diese "Bevollmächtigung" nicht. Nicht zutref-
fend ist auch die Ansicht der Kl., nur die in Art. 
3 Absatz 2 Satz 2 NachbauVO genannten Or-

ganisationen von Sortenschutzinhabern benö-
tigten eine schriftliche Vollmacht ihrer Mitglie-
der, während dies bei den in Absatz 2 Satz 1 
genannten Vereinigungen von Sortenschutzin-
habern mangels entsprechender ausdrücklicher 
Regelung nicht der Fall sei. Eine solche Unter-
scheidung sieht Art. 3 NachbauVO nicht vor, 
sondern gebraucht die Ausdrücke "Ver-
einigung" und "Organisation" gleichbedeutend. 
Wäre mit "Vereinigung" von Sortenschutzinha-
bern eine andere Art des Zusammenschlusses 
gemeint als eine "Organisation", wäre eine 
Vereinigung nichts anderes als die in Art. 3 
Absatz 2 Satz 1 NachbauVO als selbständige 
Alternative genannten mehreren Sortenschutz-
inhaber, die die hier interessierenden Rechte 
gemeinsam geltend machen können und eine 
der beiden Alternativen wäre überflüssig.  

Entgegen der Auffassung der Kl. ist Art. 3 
Absatz 2 der NachbauVO auch nicht der Vor-
schrift des § 3 Absatz 2 Nrn. 2 bis 4 des Geset-
zes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
nachgebildet, der den dort genannten Verbän-
den bzw. Industrie- und Handelskammern oder 
Handwerkskammern gestattet, die sich aus den 
§§ 1, 3, 4, 6 bis 6 c, 7 und 8 UWG ergebenden 
Unterlassungsansprüche selbst geltend zu ma-
chen. Diesen Verbänden stehen eigene An-
sprüche zu, weil die von ihnen verfolgbaren 
Verstöße auch Belange der Allgemeinheit be-
treffen (BGH GRUR 1994, 630, 634 - Cartier-
Armreif), nämlich im Falle des § 13 Absatz 2 
Nr. 2 UWG geeignet sind, den Wettbewerb auf 
dem betreffenden Markt wesentlich zu beein-
trächtigen und im Falle der Nr. 3 wesentliche 
Belange der Verbraucher berührt werden; die 
Befugnis der Industrie- und Handelskammern 
sowie Handwerkskammern folgt aus ihrer Stel-
lung als Verbände zur Förderung gewerblicher 
Interessen (vgl. RGSt 43, 47, 48; BGHSt 2, 
396, 400). Die in § 13 Absatz 2 UWG genann-
ten Organisationen benötigen im Gegensatz zu 
den in Art. 3 Absatz 2 NachbauVO genannten 
Vereinigungen bzw. Organisationen gerade 
keine Bevollmächtigung durch ihre Mitglieder 
und können die Ansprüche auch unabhängig 
vom Willen ihrer Mitglieder verfolgen. Das soll 
die NachbauVO vermeiden, weil es hier nicht 
um Belange der Allgemeinheit geht, sondern 
um Ansprüche der einzelnen Sortenschutzbe-
rechtigten. 

b) Auch die der Kl. gegebenen Ermächti-
gungen der vorgenannten Sortenschutzinhaber 
bzw. Nutzungsberechtigten verleihen ihr keine 
eigenen Rechte. Das folgt schon aus der 
Rechtsnatur der Ermächtigung, die dadurch 
gekennzeichnet ist, daß der Ermächtigungsge-
ber dem Ermächtigten die Befugnis verleiht, im 
eigenen Namen über ein Recht des Ermächti-
genden zu verfügen oder dieses Recht in son-
stiger Weise auszuüben. Das ausgeübte Recht 
verbleibt beim Ermächtigungsgeber, und darin 
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unterscheidet sich die Ermächtigung von der 
Übertragung bzw. Abtretung. Daß die Sorten-
schutzinhaber bzw. Nutzungsberechtigten ihr 
ihre Ansprüche abgetreten haben, behauptet 
die Kl. selbst nicht; im hier interessierenden 
Umfang wäre diese Übertragung auch zumin-
dest für die Rechte aus gemeinschaftsrechtlich 
geschützten Sorten mit Rücksicht auf Art. 3 
Absatz 1 Satz 1 NachbauVO, § 399 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches (BGB) unwirksam (vgl. 
BGHZ 40, 156, 160; 70, 299, 301; 102, 293, 
301; Palandt/Heinrichs, BGB, 59. Aufl., § 399 
Rn. 11). 

2. Soweit die Kl. sich auf die von den vor-
bezeichneten Sortenschutzinhabern bzw. Nut-
zungsberechtigten erteilten Ermächtigungen 
stützt, kann sie auch nicht als deren gewillkürte 
Prozeßstandschafterin auftreten; insoweit hat 
sie kein eigenes schutzwürdiges Interesse an 
der Geltendmachung fremder Rechte im eige-
nen Namen. 

a) Für die gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Sorten gestattet die bereits mehrfach 
erwähnte Regelung in Art. 3 Absatz 2 Nach-
bauVO und Vereinigungen oder Organisationen 
von Sortenschutzinhabern, die hier interessie-
renden Ansprüche für diejenigen ihrer Mitglie-
der geltend zu machen, die sie schriftlich dazu 
bevollmächtigt haben. Die Regelung dient der 
erleichterten Durchsetzung der Auskunfts- und 
Entscheidungsansprüche. An Stelle einer Viel-
zahl von Sortenschutzberechtigten tritt dem 
Landwirt nur die Vereinigung gegenüber; das 
vermindert den Aufwand sowohl für die Berech-
tigten, die nicht einzeln an jeden Landwirt he-
rantreten müssen, als auch für einen in An-
spruch genommenen Landwirt, der statt einer 
Vielzahl von Anfragen nur diejenige der Verei-
nigung beantworten muß. Art. 3 Abs. 2 Nach-
bauVO verkörpert eine aufgrund besonderer 
Vorschrift eingeräumte Möglichkeit, die Rechte 
dieser Mitglieder in gewillkürter Prozeßstand-
schaft geltend zu machen, obwohl sie nach Art. 
3 Abs. 1 NachbauVO im hier interessierenden 
Umfang nicht selbständig übertragbar sind. Das 
ersetzt den im deutschen Recht geltenden 
Grundsatz, daß das geltend gemachte Recht 
zumindest zu seiner Ausübung übertragbar sein 
muß (vgl. BGH GRUR 1983, 379 - Geldmafio-
si; NJW 1990, 1986/1987 - Emil Nolde). Der 
Ausdruck "bevollmächtigt" in Art. 3 Absatz 2 
Satz 3 NachbauVO bedeutet der Sache nach 
Ermächtigung. Wäre eine Bevollmächtigung im 
Sinne des deutschen Rechts gemeint, konnte 
die Vereinigung nur im Namen des Rechtsin-
habers und nicht im eigenen Namen auftreten; 
es läge wiederum bereits eine der beiden ande-
ren in Art. 2 Absatz 2 Satz 1 NachbauVO ge-
nannten Fallgestaltungen vor, und es hätte 
keiner ausdrücklichen Erwähnung der Vereini-
gungen in der Verordnung bedurft. 

Die vorstehend bezeichneten Sorten-

schutzinhaber und Nutzungsberechtigten sind 
nicht Mitglieder der Kl.; sie gehören ihr nicht als 
Gesellschafter an. Zum Teil läßt sich aufgrund 
unterschiedlicher Bezeichnungen nicht feststel-
len, ob die in der Gesellschafterliste angegebe-
ne Kurzbezeichnung den im Klageantrag ange-
gebenen Ermächtigungsgeber oder eine andere 
Person bezeichnet. Letzteres gilt für die in der 
Gesellschafterliste angegebene I. GmbH, bei 
der sich nicht feststellen läßt, ob sie identisch 
ist mit der im Klageantrag angegebenen I. BGB 
GmbH, die im Klageantrag angegebene J. 
Pflanzenzucht GbR, bei der sich nicht feststel-
len läßt, ob sie mit der in der Gesellschafterli-
ste angegebenen J., Hamburg, identisch ist 
oder ob sie deren Rechtsnachfolgerin ist, und 
ebenso hinsichtlich der im Klageantrag ange-
gebenen Ermächtigungsgeber Saatzuchtgesell-
schaft K.'s Erben und Saatzuchtgesellschaft 
K.’s Erben GmbH & Co. KG, hinsichtlich derer 
die Kl. nicht dargetan hat, daß sie oder eine 
von ihnen oder gegebenenfalls welche iden-
tisch ist mit ihrem in der Gesellschafterliste 
ausgewiesenen Mitglied Otto K., Uffenheim. 
Die übrigen vorbezeichneten Ermächtigungs-
geber sind in der Gesellschafterliste der Kl. 
vom 30. Dezember 1999 (Anlage K 7) nicht 
verzeichnet. 

b) Nichts anderes ergibt sich für die auf 
nationaler Ebene durch das deutsche SortG 
geschützten Pflanzensorten. Unabhängig da-
von, ob man die vorgenannten Bestimmungen 
der NachbauVO auf diese Sorten entsprechend 
anwendet oder nach den Regeln des deutschen 
Zivilprozeßrechtes verfährt, kann die Kl. auch 
insoweit nur für Ermächtigungsgeber auftreten, 
die zugleich ihre Mitglieder sind. Auch nach 
deutschem Zivilprozeßrecht besteht ein 
schutzwürdiges Interesse für Vereinigungen 
und Verbände, fremde Rechte im eigenen Na-
men geltend zu machen, nur für ihre Mitglieder 
und nur soweit die Rechtsverfolgung sich im 
Rahmen der satzungsgemäßen Zwecke des 
Verbandes hält (BGH GRUR 1983, 379, 381 – 
Geldmafiosi), wobei zur Klagebefugnis auch 
solche mittelbaren Verbandsmitglieder genü-
gen, die unmittelbar einer Einrichtung angehö-
ren, der ihrerseits die Klagebefugnis fehlt, so-
fern der Verband berechtigt ist, mit der Klage 
auch die gewerblichen Interessen dieser mittel-
baren Mitglieder wahrzunehmen (vgl. BGH 
GRUR 1999, 1116, 1118 – Wir dürfen nicht 
feiern; Teplitzky, GRUR 1999, 1050, 1054). 
Daß die vorgenannten Ermächtigungsgeber in 
diesem Sinne mittelbare Verbandsmitglieder 
sind, trägt die Kl. nicht vor. 

Die Anerkennung eines schutzwürdigen In-
teresses der Kl., auch Rechte von Nichtmitglie-
dern im eigenen Namen geltend zu machen, 
wäre auch mit den Bestimmungen des Rechts-
beratungsgesetzes (RBerG) unvereinbar, die 
Verbänden bzw. Vereinigungen entsprechende 
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Tätigkeiten nur für ihre Mitglieder erlauben (vgl. 
Art. 1, §§ 3 Nr. 7 und 7 RBerG). Zur Einziehung 
von Entschädigungsansprüchen Dritter und zur 
gerichtlichen Geltendmachung des vorberei-
tenden Auskunftsanspruchs bedürfte die Kl. 
einer Erlaubnis nach Art. 1 § 1 Abs. 1 RBerG. 

3. Ob die Kl. auf der Grundlage der ihr 
gegebenen Ermächtigungen berechtigt wäre, 
die Rechte als Bevollmächtigte ihrer Voll-
machtgeber geltend zu machen, obwohl sie ihr 
nicht als Mitglieder angehören, braucht im 
Streitfall nicht entschieden zu werden, denn 
dann hätten diese einzelnen Personen und 
nicht die Kl. die Klage erheben müssen. 

II. Unzulässig ist die Klage auch, soweit 
die Kl. für die Saatzucht L. KG Auskunftsan-
sprüche wegen Nachbaus der Kartoffelsorten 
M., N. und O. und soweit sie für Dr. Karl-
Heinrich P. Ansprüche wegen Nachbaus der 
Kartoffelsorte Q. geltend macht. In beiden Fäl-
len fehlt es an einer wirksamen Ermächtigung. 
Sofern nicht eine Unterermächtigung gestattet 
ist, kann nur der Inhaber der geltend zu ma-
chenden Rechte die Ermächtigung erteilen. 
Das sind hinsichtlich des Auskunftsanspruches 
nach § 10 SortG, Artikel 14 der Verordnung 
(EG) Nr. 2100/94 über den gemeinschaftlichen 
Sortenschutz (GemSortVO) in Verbindung mit 
Artikel 8 der NachbauVO der Sortenschutzin-
haber und der Inhaber einer ausschließlichen 
Lizenz (vgl. unten B I). Die Saatzucht L. KG hat 
an den drei vorbezeichneten Sorten weder die 
Sortenschutzrechte noch eine ausschließliche 
Lizenz. Die als Inhaberin der Sortenschutzrech-
te an der Sorte M. eingetragene R. in Leeuwar-
den/Niederlande hat ihr lediglich eine Voll-
macht erteilt, diese und die beiden anderen 
Sorten im Rahmen des Vertrages über die Er-
hebung von Nachbaugebühren anstelle des 
Züchters in Deutschland zu vertreten (vgl. An-
lage K 4 Teil I). Darin liegt offensichtlich keine 
ausschließliche Lizenzvergabe an die Saat-
zucht L. KG, und die Vollmacht läßt auch nicht 
erkennen, daß die Sortenschutzinhaberin der L. 
KG gestattet hat, die Auskunftsansprüche im 
eigenen Namen geltend zu machen und diese 
Ermächtigung an die Kl. weiterzugeben. Bei 
den Kartoffelsorten N. und O. kommt hinzu, 
daß ausweislich der im Anlagenordner K 4 
vorgelegten Auszüge aus der Sortenschutzrolle 
als Sortenschutzinhaberin nicht die Vollmacht-
geberin R. eingetragen ist, sondern die S.; daß 
und auf welche Weise die Sortenschutzrechte 
auf die Vollmachtgeberin R. übergegangen 
sind, legt die Kl. nicht dar. 

Hinsichtlich der Kartoffelsorte Q. hat die 
Kl. zwar im Teil II der Anlage K 4 einen Lizenz-
vertrag vorgelegt, der ihrem Ermächtigungsge-
ber Dr. Karl-Heinrich P. eine ausschließliche 
Lizenz für das Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland einräumt, jedoch ist im Lizenzver-

trag als Sortenschutzinhaber die T. in U., Nie-
derlande angegeben, während in einer Anlage 
vom 1. Januar 1998 zu diesem Vertrag als 
Inhaberin die R. und in dem Auszug aus der 
Sortenschutzrolle als eingetragene Inhaberin V. 
in W./Niederlande angegeben ist, ohne daß die 
Kl. diese Abweichungen näher erläutert. 

III.  Zulässig ist die Klage, soweit die An-
spruchsinhaber, die die Kl. dazu ermächtigt 
haben, die Auskunftsansprüche im eigenen 
Namen geltend zu machen, zu den Gesell-
schaftern der Kl. gehören. 

Das eigene schutzwürdige Interesse der Kl. 
an der Geltendmachung der hier interessieren-
den Rechte im eigenen Namen ergibt sich nach 
den Ausführungen im vorstehenden Absatz A I 
aus dem Umstand, daß die Ermächtigungsge-
ber zu den Gesellschaftern der Kl. gehören und 
zu ihrem Unternehmensgegenstand ausweis-
lich des als Anlage K 3 vorgelegten Handelsre-
gisterauszuges die Wahrnehmung wirtschaftli-
cher Interessen von Saatguterzeugern oder –
händlern und in diesem Rahmen insbesondere 
die Überwachung von Sortenschutzrechten und 
die Einziehung von Lizenzgebühren für Sorten-
schutzrechte gehört. 

Im übrigen hat die Kammer die der Kl. von 
ihren Mitgliedern erteilten Ermächtigungen 
überprüft und sieht keine Bedenken gegen die 
Wirksamkeit der Ermächtigungen; auch der 
Bekl. hat keine konkreten Anhaltspunkte aufge-
zeigt, aus denen weitere Ermächtigungen un-
wirksam sein sollten. 

B. Soweit die Klage hiernach zulässig ist, 
ist sie nur begründet, soweit der Bekl. auf Aus-
kunft darüber in Anspruch genommen wird, ob 
und in welchem Umfang er im hier interessie-
renden Zeitraum die im Urteilsausspruch ange-
gebenen Winterweizen- und Wintergerstensor-
ten nachgebaut hat.  

I. Daß die Ermächtigungsgeber der Kl. 
Inhaber der geltend gemachten Auskunftsan-
sprüche sind, soweit sie gleichzeitig eingetra-
gene Sortenschutzinhaber sind, bedarf keiner 
weiteren Ausführungen; die Sortenschutzinha-
ber sind sowohl hinsichtlich der gemeinschafts-
rechtlich geschützten Sorten in Artikel 14 Abs. 
3 letzter Unterabsatz der GemSortVO und Arti-
kel 8 Abs. 1 NachbauVO als auch hinsichtlich 
der auf nationaler Ebene geschützten Sorten in 
§ 10 a Abs. 6 SortG als Anspruchsberechtigte 
genannt.  

Zu den Anspruchsberechtigten gehören 
aber auch diejenigen Ermächtigungsgeber der 
Kl., denen der Sortenschutzinhaber eine aus-
schließliche Lizenz eingeräumt hat, unabhängig 
davon, ob diese in der Sortenschutzrolle bzw. 
im Sortenschutzregister eingetragen ist. Das 
ergibt sich aus dem dinglichen Charakter der 
ausschließlichen Lizenz, weshalb der aus-
schließliche Lizenznehmer eigene Ansprüche 
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gegen den Verletzer hat (RGZ 83, 93, 94; 
Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger, Handbuch 
zum deutschen und europäischen Sorten-
schutz, Rn. 1354; vgl. ferner BGH GRUR 1992, 
612, 613 – Nicola; zum Patentrecht BGH 
GRUR 1995, 338, 34o – Kleiderbügel; 1995, 
591 – Wellplatten; 1996, 109 – klinische Versu-
che I; zum Geschmacksmusterrecht BGH 
GRUR 1998, 379, 381 – Lunette). Bei gemein-
schaftsrechtlich geschützten Sorten ergibt sich 
das aus Artikel 104 Abs. 1 Satz 2 der Gem-
SortVO, jedenfalls soweit der Nutzungsberech-
tigte Inhaber einer ausschließlichen Lizenz ist 
(vgl. Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger, a.a.O. 
Rn. 1358).  

Die Berechtigung des ausschließlichen Li-
zenznehmers umfaßt nicht nur die Ansprüche 
wegen Verletzungen des Sortenschutzrechtes, 
sondern auch die hier geltend gemachten An-
sprüche auf Auskunft über Art und Umfang des 
Nachbaus geschützter Sorten, soweit sie in das 
dem Lizenznehmer überlassene Ausschließ-
lichkeitsrecht fallen. Im Umfang der ihm einge-
räumten ausschließlichen Nutzungsberechti-
gung hat der ausschließliche Lizenznehmer 
dieselbe Rechtsstellung wie der eingetragene 
Sortenschutzinhaber und muß auch die in § 10 
a SortG und Artikel 14 der GemSortVO festge-
legten Beschränkungen gegen sich gelten las-
sen, wofür ihm die in Artikel 14 der GemSort-
VO und § 10 a Abs. 3 Satz 1 SortG eingeräum-
ten Entgelt- bzw. Entschädigungsansprüche 
zustehen, deren Vorbereitung der hier geltend 
gemachte Auskunftsanspruch dient. Hinzu 
kommt, daß der Nachbau sowohl nach euro-
päischem als auch nach deutschem Recht nur 
erlaubt ist, solange der Landwirt seine diesbe-
züglichen Verpflichtungen erfüllt und die ge-
schuldeten Auskünfte erteilt sowie die geschul-
dete Vergütung bzw. Entschädigung zahlt; un-
terläßt er dies, begeht er eine Sortenschutzver-
letzung und unterliegt den üblichen Verlet-
zungsansprüchen (vgl. 
Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger, a.a.O. Rn. 
370), die auch dem ausschließlichen Lizenz-
nehmer zustehen. Auch deshalb müssen dem 
ausschließlichen Lizenznehmer auch die An-
sprüche auf Nachbauvergütung und die zu ihrer 
Vorbereitung erforderlichen Auskunftsrechte 
zuerkannt werden.  

II. Da der Bekl. Ackerbau treibender 
Landwirt ist, ist er verpflichtet, die ihm im Ur-
teilsausspruch auferlegten Auskünfte zu ertei-
len; weiteres setzt der Auskunftsanspruch nicht 
voraus. 

1. Für den gemeinschaftlichen Sorten-
schutz ergibt sich seine allgemeine Auskunfts-
pflicht aus Artikel 14 Abs. 3 GemSortVO in 
Verbindung mit Artikel 8 NachbauVO. Nach 
Artikel 14 Abs. 3 letzter Unterabsatz GemSort-
VO haben die Landwirte den Inhabern des Sor-

tenschutzes "relevante Informationen" zu 
übermitteln; welche Informationen das im ein-
zelnen sind, ist in Artikel 8 Abs. 2 NachbauVO 
geregelt. Hierzu gehört nach Artikel 8 Abs. 2 
Buchstabe b) die Verwendung des Ernteer-
zeugnisses einer oder mehrerer dem Sorten-
schutzinhaber gehörenden Sorten und nach 
Buchstabe c) im Falle der Verwendung solchen 
Materials die Angabe der Mengen des Ernte-
guts der betreffenden Sorten. Hierbei erfaßt 
Buchstabe b) die Auskunft darüber, ob über-
haupt Ernteerzeugnisse geschützter Sorten 
verwendet worden sind; erst wenn diese Frage 
im Rahmen der erteilten Auskunft positiv be-
antwortet wird, ist auch die Auskunft nach 
Buchstabe c) zu erteilen. Infolgedessen braucht 
der Rechtsinhaber nicht im einzelnen darzule-
gen und zu beweisen, ob und welche gemein-
schaftsrechtlich geschützte Sorte der auf Aus-
kunft in Anspruch genommene Landwirt nach-
gebaut hat; die Regelung in Artikel 8 Abs. 2 
Buchstabe b) NachbauVO hätte sonst keinen 
Sinn. Anders als beim Entschädigungsan-
spruch, der sowohl nach Artikel 14 GemSortVO 
als auch nach Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 Nach-
bauVO den tatsächlichen Nachbau geschützter 
Sorten voraussetzt, ist dies beim vorbereiten-
den Auskunftsanspruch nicht der Fall. Die 
NachbauVO bringt das auch dadurch zum Aus-
druck, daß die von einem entsprechenden 
Nachbau abhängende Entschädigung in Kapitel 
3 geregelt ist, während der Auskunftsanspruch 
Gegenstand des hiervon unabhängigen Kapi-
tels 4 ist.  

2.  Im Ergebnis gilt für die nationalen Sor-
tenschutzrechte nichts anderes.  

Allerdings knüpft der Wortlaut des § 10 a 
Abs. 6 SortG die Auskunftspflicht an den tat-
sächlichen Nachbau. Danach haben Landwirte, 
die von der Möglichkeit des Nachbaus Ge-
brauch machen, über den Umfang des Nach-
baus Auskunft zu erteilen. Auch diese Be-
schränkung des Auskunftsanspruches auf den 
Umfang des Nachbaus zeigt, daß das deutsche 
Sortenschutzgesetz die Auskunftspflicht ent-
sprechend den bei Verletzungen gewerblicher 
Schutzrechte üblichen Regelungen an die vom 
Rechtsinhaber anderweitig zu ermittelnde Ver-
letzungs- bzw. Benutzungshandlung anknüpft. 
Obwohl der Gesetzeswortlaut die gemein-
schaftsrechtlichen Regelungen nicht übernom-
men hat, war es Ziel auch des deutschen Ge-
setzgebers, für nationale Sortenschutzrechte 
die gleichen Nachbaugrundsätze anwendbar zu 
machen, die für den gemeinschaftlichen Sor-
tenschutz entwickelt wurden. Damit soll einer-
seits erreicht werden, daß ein Züchter, der statt 
eines gemeinschaftlichen Sortenschutzes einen 
deutschen Sortenschutz beantragt, rechtlich 
nicht anders gestellt ist als der Inhaber eines 
gemeinschaftlichen Sortenschutzes; anderer-
seits soll die Rechtslage auch für die betroffe-
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nen Landwirte einheitlich und klar sein, ohne 
ihnen das Erfordernis aufzubürden, sich im 
Falle des Nachbaus jeweils darüber vergewis-
sern zu müssen, ob die jeweilige Sorte nach 
nationalem oder nach europäischem Gemein-
schaftsrecht geschützt ist (Wuesthoff/Leß-
mann/Würtenberger, a.a.O. Rn. 356; Bundes-
tags-Drucksache 13/7o38 Seite 14). Indem der 
Gesetzgeber in § 10 a Abs. 2 SortG den Nach-
bau geschützter Sorten im eigenen Betrieb von 
der in § 10 SortG angeordneten Ausschließ-
lichkeitswirkung des Sortenschutzes ausge-
nommen hat, solange und sofern der Landwirt 
die erforderlichen Auskünfte erteilt und die 
angemessene Vergütung entrichtet, hat er den 
Landwirten letztlich die Stellung eines nicht 
ausschließlichen Lizenznehmers verschafft, 
Erntegut, das durch Anbau von Vermehrungs-
material einer geschützten Sorte im eigenen 
Betrieb gewonnen wurde, dort als Vermeh-
rungsmaterial wieder zu verwenden, ohne eine 
Ausübungsverpflichtung vorzuschreiben. Wer 
diese Lizenz indessen ausübt, hat hierfür das 
gesetzlich vorgesehene Entgelt zu entrichten 
und diejenigen Auskünfte zu erteilen, die zur 
Bezifferung und Berechnung der geschuldeten 
angemessenen Vergütung erforderlich sind. 
Das entspricht der Rechtslage bei vertraglich 
eingeräumten oder zwangsweise bestellten 
Lizenzen; bei ihnen muß der Lizenznehmer so 
weit Rechnung legen, daß der Lizenzgeber 
nachprüfen kann, ob und in welcher Höhe ihm 
Ansprüche gegen den Lizenznehmer zustehen, 
wobei sich der Umfang im Einzelfall nach Treu 
und Glauben richtet (RGZ 127, 243, 244; 
Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, 7. Aufl., Rdnr. 
136; Benkard/Ullmann, Patentgesetz und Ge-
brauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 15 PatentG, 
Rn. 84; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 
5. Aufl., § 15 Rn. 125). Ist der Lizenznehmer 
nicht zur Ausübung der ihm eingeräumten Be-
rechtigung verpflichtet, muß er deshalb nicht 
nur über die in Ausübung seiner Berechtigung 
fällig gewordenen Lizenzgebühren Rechnung 
legen, sondern muß dem Lizenzgeber jeden-
falls auf Anforderung auch mitteilen, ob er 
überhaupt die ihm überlassene Erlaubnis be-
nutzt hat. Anderenfalls hätte der Schutzrechts-
inhaber keine Möglichkeit zu klären, ob derje-
nige, der keine fällig gewordenen Lizenzgebüh-
ren abrechnet, von der ihm überlassenen Li-
zenz Gebrauch gemacht hat oder nicht. Nicht 
anders ist die Lage des Sortenschutzinhabers 
oder seines ausschließlichen Lizenznehmers 
gegenüber der nach § 10 a Abs. 2 SortG zum 
Nachbau der für ihn geschützten Sorte berech-
tigten Landwirten. Auch für ihn wäre die Wahr-
nehmung seiner Rechte wesentlich erschwert 
und der ihm zustehende Anspruch auf Zahlung 
eines angemessenen Entgelts nach § 10 a Abs. 
3 SortG kaum noch durchsetzbar, wenn der 
einzelne Landwirt ihm keine Auskunft darüber 

schuldete, ob er geschützte Sorten nachgebaut 
hat. Gerade in der Einführung dieses Vergü-
tungsanspruches liegt die entscheidende Ver-
besserung für den Sortenschutzinhaber, der im 
Gegensatz zum bisher geltenden Recht den 
Nachbau nicht mehr kostenlos dulden muß; 
nicht übersehen werden darf auch, daß der 
Anteil des von den Landwirten selbst angebau-
ten Saatgutes am Gesamtverbrauch nicht un-
erheblich ist und den Züchtern und Sorten-
schutzinhabern auf diese Weise ein nicht unbe-
trächtlicher Marktanteil entzogen wird (vgl. 
Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger, a.a.O., Rn. 
357; Papier, GRUR 1995, 241, 244/5). Die 
Vergütungspflicht und der vorbereitende Aus-
kunftsanspruch beseitigen außerdem Ungleich-
gewichte, die sich bisher dadurch ergeben ha-
ben, daß bestimmte Betriebe nach Größe und 
Struktur Nachbau-Saatgut wesentlich einfacher 
und besser herstellen konnten, während die 
übrigen Landwirte auf den Bezug lizenzierten 
Saatgutes angewiesen waren (vgl. Papier, 
a.a.O.). Alle diese Gründe erfordern es, daß 
der dem Sortenschutzinhaber bzw. ausschließ-
lichen Lizenznehmer zustehende Vergütungs-
anspruch auch gegenüber dem einzelnen 
Landwirt durchsetzbar ist. 

3. Es besteht keine Veranlassung, das 
Verfahren auszusetzen und gemäß Artikel 100 
Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) dem Bundes-
verfassungsgericht vorzulegen. Die im Streitfall 
anzuwendenden den Auskunftsanspruch des 
Sortenschutzinhabers, ob und in welchem Um-
fang Landwirte geschützte Sorten nachgebaut 
haben, regelnden Bestimmungen, sind nicht 
verfassungswidrig (wird ausgeführt). 

4. Der Bekl. hat die ihm im Urteilsaus-
spruch auferlegten Auskunftsansprüche nicht 
erfüllt. Wie sich aus den vorstehend zu B II 2 
dargelegten Gründen ergibt, hat der Bekl. so-
wohl hinsichtlich der gemeinschaftsrechtlich als 
auch hinsichtlich der nach nationalem Recht 
geschützten Sorten Auskunft darüber zu ertei-
len, ob er geschützte Sorten nachgebaut hat, 
welche Sorten dies sind und welche Mengen in 
seinem Betrieb gewonnenen Erntegutes er von 
jeder dieser Sorten zu Vermehrungszwecken 
eingesetzt hat. Seine Auskünfte in den Schrift-
sätzen vom 8. September 1999 (Bl. 19 bis 21 
d.A.) und vom 22. November 1999 (Bl. 49 d.A.) 
enthalten jedoch nur die Auskunft, der Bekl. 
habe nur Wintergerste und Winterweizen nach-
gebaut und hierzu 17 ha seiner insgesamt 37 
ha umfassenden landwirtschaftlichen Nutzflä-
che verwendet. Das läßt offen, welche konkre-
ten Wintergerste- und/oder Winterweizensorten 
nachgebaut worden sind und welche Anteile an 
der mit Nachbaugut bestellten landwirtschaftli-
chen Nutzfläche auf jede dieser Sorten entfal-
len. Es leuchtet auch nicht ein, daß der Bekl. 
zur Mitteilung dieser Einzelheiten nicht in der 
Lage ist. Da das Nachbaugut von zertifiziertem 
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Saatgut abstammt, müssen über den Einkauf 
dieses zertifizierten Saatgutes entsprechende 
Belege vorhanden sein, die jedenfalls den Sor-
tennamen und die jeweils eingekaufte Menge 
ausweisen. Daß der Bekl. anhand dieser Anga-
ben die zum Nachbau eingesetzten Mengen 
des Erntegutes auch nicht schätzungsweise 
angeben kann, trägt er nicht konkret vor. Eben-
sowenig Substanz hat sein Vorbringen, die 
bisher von ihm erteilten Auskünfte reichten zur 
Berechnung der Nachbauvergütung aus.  

C. Unbegründet ist die Klage, soweit die 
Kl. Auskunftsansprüche über den Nachbau von 
Sorten erhebt, die nicht Wintergerste und Win-
terweizen betreffen. In diesem Umfang hat der 
Bekl. den Auskunftsanspruch erfüllt, denn aus 
seinen Ausführungen im Schriftsatz vom 8. 
September 1999 (Bl. 21 d.A.), er habe nur Win-
tergerste und Winterweizen nachgebaut, ergibt 
sich gleichzeitig die Auskunft, die übrigen Sor-
ten nicht nachgebaut zu haben. Daß der Bekl. 
diese Angaben zum Zwecke der Auskunftser-
teilung und nicht nur zur Rechtsverteidigung 
gemacht hat, ergibt sich aus seinen Ausführun-
gen im Schriftsatz vom 22. November 1999, in 
denen er seine Angaben ausdrücklich als eine 
Auskunft bezeichnet, die für eine ordnungsge-
mäße Abrechnung ausreiche; diese Angaben 
entsprechen denjenigen, die der Bekl. der Kl. 
schon vorgerichtlich mitgeteilt hat (vgl. Bl. 20 
d.A.). Die vom Bekl. hinsichtlich dieser Sorten 
erteilte Null-Auskunft erfaßt notwendig auch die 
nachgebaute Menge. 

 
 

3. KENNZEICHENRECHT 
 

§ 23 Nr. 2 MarkenG 
 
Zur Verwendung eines mit einer Marke 

identischen Zeichens als Angabe über 
Merkmale oder Eigenschaften der Ware 
i.S.d. § 23 Nr. 2 MarkenG. 

 
(Urteil vom 21. März 2000, 4 O 292/99 - Street-
fighter) 

 
Sachverhalt: Die Kl. ist eine 1977 gegrün-

dete Gesellschaft, die den Einzelhandel mit 
Motorrädern und Motorradzubehör betreibt und 
über Zweigniederlassungen in der ganzen Bun-
desrepublik Deutschland verfügt. Sie nimmt 
den Bekl. wegen der Verletzung ihrer Marken-
rechte auf Zahlung von Abmahnkosten, Fest-
stellung der Schadensersatzpflicht, Auskunft 
und Rechnungslegung in Anspruch.  

Die Kl. ist eingetragene Inhaberin der unter 
dem Aktenzeichen 11 66 298 am 10. Januar 
1990 für die Waren und Dienstleistungen Land-
fahrzeuge, insbesondere Fahrräder eingetrage-

nen Wortmarke "Streetfighter". 
Sie ist außerdem Inhaberin der unter der 

Nr. 395 02 161 am 19. Januar 1995 angemel-
deten und am 14. September 1995 eingetrage-
nen Wortmarke "Streetfighter", die für die Wa-
ren "Motorräder, Motorrad-Zubehör, nämlich 
Gepäckbehälter und Gepäckhaltevorrichtun-
gen, Windabweiser, Schmutzfänger, Kupp-
lungssätze, Ketten, Auspuffanlagen, Motorrad-
Zubehör, nämlich Schutzhelme; Motorrad-
Zubehör, nämlich Zündkerzen und Beklei-
dungsstücke für Motorradfahrer einschließlich 
Schuhe" registriert ist, und von zwei Wort-/Bild-
Marken "Streetfighter".  

Ferner ist die Kl. Inhaberin der u.a. für Mo-
torräder sowie deren Teile geschützten Wort-
marke 396 39 445 "LOUIS" und eines u.a. für 
Motorräder und Motorrad-Zubehör eingetrage-
nen Wort-/Bildzeichens "LOUIS". 

Die Kl. tritt unter der Marke "Louis" als Ver-
triebsunternehmen für Motorradteile und –
zubehör auf, insbesondere für Ersatzteile und 
technisches Zubehör. Unter der Marke "Street-
fighter" vertreibt die Kl. Endschalldämpfer für 
Motorräder sowie Motorradhelme.  

Der Bekl. vertreibt Motorräder und Motor-
radzubehör. In der Zeitschrift "A.", Ausgabe 
2/99, inserierte er mit einer Anzeige unter der 
Bezeichnung "Streetloui`s". Auf seinen Inter-
netseiten bot er am 13. April 1999 "Streetfigh-
ter Blinker" und "Streetfighterhöcker" an. 

Auf die Abmahnung der Kl. gab der Bekl. 
eine strafbewehrte Unterlassungsverpflich-
tungserklärung ab, mit der er sich verpflichtete, 
es zu unterlassen, Motorradzubehör und/oder 
Motorradteile unter der Bezeichnung Streetfigh-
ter und/oder Streetloui`s anzubieten oder in den 
Verkehr zu bringen. Die Erfüllung der übrigen 
von der Kl. geltend gemachten Ansprüche auf 
Kostenerstattung, Auskunft und Rechnungsle-
gung lehnte er ab.  

Die Kl. sieht in der von dem Bekl. veröf-
fentlichten Anzeige bzw. dem Angebot von 
Streetfighterblinkern und -höckern eine Verlet-
zung ihrer Markenrechte. 

Der Bekl. hat beantragt, die Klage abzu-
weisen. Er hat geltend gemacht, es handle sich 
bei der Bezeichnung "Streetfighter" um eine 
Gattungsbezeichnung für eine bestimmte Art 
von Motorrädern, nämlich für großvolumige 
Fahrzeuge mit hoher Motorradleistung, die 
große Beschleunigungswerte aufweisen und 
ohne aerodynamische Verkleidungen mit op-
tisch aggressiver Erscheinung und sichtbarer 
Technik ausgestattet sind. Ein Anspruch auf 
Unterlassung der Benutzung der Bezeichnung 
"Streetfighter" stehe der Kl. wegen § 23 Nr. 2 
MarkenG nicht zu. Im gesamten Bundesgebiet 
gebe es Händler, die "Streetfighter"- Motorrä-
der und -Zubehör sowie Ersatzteile verkauften,  
und auch zahlreiche bekannte Motorradherstel-
ler würden ihre Motorräder mit dem Gattungs-
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begriff "Streetfighter" bezeichnen.  
Im Haupttermin ist der Bekl. trotz ord-

nungsgemäßer Ladung zur mündlichen Ver-
handlung nicht erschienen. Die Kl. bittet um 
den Erlaß eines Versäumnisurteils. 

Aus den Gründen: Die Klage ist unbe-
gründet. Sie ist nach § 331 Abs. 2 ZPO abzu-
weisen, denn das tatsächliche Vorbringen der 
Kl. rechtfertigt die Klageanträge nicht. 

Der Kl. steht kein Anspruch auf Erstattung 
der außergerichtlich aufgewandten Kosten für 
die Verfolgung ihrer vermeintlichen Unterlas-
sungsansprüche nach § 14 Abs. 5 MarkenG 
wegen der Benutzung der Zeichen "Street-
fighter" und "Streetloui`s" gegen den Bekl. aus 
Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 680, 683 
BGB) zu, denn der Bekl. hat die Bezeichnung 
"Streetfighter" lediglich als beschreibende An-
gabe im Sinne des § 23 Nr. 2 MarkenG be-
nutzt. Es besteht auch keine Verwechslungsge-
fahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG 
zwischen den Zeichen "Louis" und "Street-
loui`s". Aus diesen Gründen stehen der Kl. 
auch keine Ansprüche auf Auskunft und Rech-
nungslegung noch auf Feststellung der Scha-
densersatzpflicht zu. 

I. Es kann dahingestellt bleiben, ob der 
Bekl. auf seiner Internet-Seite zur Bewerbung 
der von ihm angebotenen Höcker und Blinker 
die Bezeichnung "Streetfighter" kennzeichen-
mäßig verwandt hat (und ob es hierauf für An-
sprüche aus § 14 MarkenG ankommt), denn 
der Bekl. kann sich auch bei einem kennzei-
chenmäßigen Gebrauch gegenüber dem Unter-
lassungsanspruch der Kl. auf § 23 Nr. 2 Mar-
kenG berufen (vgl. Ingerl/Rohnke, § 23 Mar-
kenG, Rdnr. 34). Nach dieser Vorschrift hat der 
Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem 
Dritten die Benutzung eines mit der Marke 
identischen Zeichens als Angabe über Merkma-
le oder Eigenschaften der Ware zu untersagen. 
Insbesondere Angaben über die Beschaffen-
heit, ihre Bestimmung, ihren Wert, ihre geogra-
phische Herkunft, die Zeit ihrer Herstellung 
oder ihrer Erbringung dürfen von dem Dritten 
verwandt werden, wenn der Verkehr sie eindeu-
tig als beschreibend versteht. Auch eine Gat-
tungsbezeichnung fällt unter § 23 Nr. 2 Mar-
kenG, da sie die Zugehörigkeit des Produkts zu 
einer bestimmten Gattung angibt und damit 
zugleich die gattungstypischen Produkteigen-
schaften zuweist (Ingerl/Rohnke, § 23 Rdnr. 
40). Eine Gattungsbezeichnung liegt vor, wenn 
das Zeichen aus Angaben besteht, die im all-
gemeinen Sprachgebrauch oder in den redli-
chen oder ständigen Verkehrsgepflogenheiten 
zur Bezeichnung der Waren oder Dienstlei-
stungen üblich geworden sind. Die Annahme 
einer Gattungsangabe setzt voraus, daß die 
Bezeichnung Synonym für eine bestimmte 
Ware ist oder aber als Hinweis auf eine be-

stimmte Ware vom Verkehr aufgefaßt wird. 
Entscheidend ist, ob das Zeichen nach der Art 
seiner Verwendung nach Auffassung der betei-
ligten Verkehrskreise beschreibende Funktion 
besitzt. Dies ist im Streitfall zu bejahen. 

Wie zwischen den Parteien unstreitig ist, 
ist der Begriff "Streetfighter" bereits im Jahre 
1987 zunächst in einer Zeitschrift mit dem Titel 
"Back Street Heroes" als Gattungsbezeichnung 
für eine bestimmte Art von Motorrädern aufge-
taucht. Eine Zeitschrift mit dem Titel "Street-
fighters" erschien im Vereinigten Königreich 
erstmals 1991, die erste deutsche Ausgabe der 
Zeitschrift "Streetfighters" in der Bundesrepu-
blik Deutschland im Jahre 1994. Der Begriff 
"Streetfighter" wird bereits seit 1987 zur Be-
schreibung einer bestimmten Art von Motorrä-
dern verwandt, die sich dadurch auszeichnet, 
daß großvolumige Fahrzeuge hoher Motorlei-
stung, die große Beschleunigungswerte aufwei-
sen, ohne aerodynamische Verkleidungen mit 
optisch aggressiver Erscheinung und sichtbarer 
Technik gefahren werden. Der Begriff "Street-
fighter", stellt, wie der Bekl. schriftsätzlich vor-
gebracht hat und die Kl. nach der Erörterung im 
Haupttermin nicht in Abrede stellt, in Kreisen 
der Motorradfahrer, bei Herstellern und Händ-
lern eine Bezeichnung für alles das dar, was in 
einem Zusammenhang mit dieser bestimmten 
Art von Motorrädern steht. Ähnlich wie der um-
gangssprachliche Begriff "Straßenkreuzer" eine 
Gattungsbezeichnung, ein Synonym, für große, 
breite Personenkraftwagen ist, ist der Begriff 
"Streetfighter" ein Synonym für die soeben 
beschriebene Art von Motorrad und dient auch 
der Bezeichnung einer bestimmten Gruppe von 
Motorradfahrern (vgl. Anlage B4), nämlich sol-
chen, die ein derartiges Fahrzeug fahren. Auch 
die Kl. selbst hat in ihrem Katalog aus dem 
Jahre 1995 einen "Streetfighter" dahingehend 
erklärt, daß es sich um ein Motorrad handelt, 
das ein bestimmtes Aussehen aufweist und von 
Motorradfreaks auseinander geschraubt und 
wieder zusammengebaut wird. Der Charakter 
des Zeichens "Streetfighters" als Gattungsbe-
zeichnung folgt auch daraus, daß es in Anzei-
gen von Motorradhändlern wie eine Gattungs-
bezeichnung verwandt wird. Dies bestätigt die 
von den Bekl. vorgelegte Übersicht über die 
"Streetfighter-Händler" nach Anlage B2. Wie 
dieser Übersicht zu entnehmen ist, bieten die 
dort aufgeführten Händler "Streetfighter"-
Motorräder, Ersatzteile und Zubehörteile an, 
die sie als Streetfighter-Zubehör, Streetfighter-
Verkleidungen, Streetfighter-Um-Aufbauten etc. 
bezeichnen.  

Dem widerspricht auch nicht, daß der He-
rausgeberin der Zeitschrift "Streetfighters" in 
dem Verfahren auf Erlaß einer einstweiligen 
Verfügung 34 O 89/99 mit Urteil des Landge-
richts Düsseldorf vom 11. August 1999 Titel-
schutz gewährt wurde. Denn an die Unterschei-
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dungskraft eines Titels im Sinne der § 5 Abs. 3 
MarkenG sind geringfügigere Anforderungen 
als an die Unterscheidungskraft einer Marke zu 
stellen, denn der Verkehr hat sich an mehr oder 
weniger farblose und beschreibende Angaben 
gerade bei Titeln von Zeitschriften gewöhnt. 
Vielmehr bestätigt umgekehrt die Existenz der 
Zeitschrift - die sich nicht etwa mit den Produk-
ten der Kl. beschäftigt - die Bedeutung des 
Wortes "Streetfighter" als Bezeichnung be-
stimmter Motorräder/Motorradfahrer. 

Der Annahme, daß es sich bei der Be-
zeichnung "Streetfighter" um eine Gattungsbe-
zeichnung handelt, steht schließlich auch nicht 
entgegen, daß, wie die Kl. geltend macht, sie 
seit 1996 gegen Händler und Unternehmen, die 
ihre Marke "Streetfighter" führen, in der Ver-
gangenheit sowohl außergerichtlich als auch 
gerichtlich eingeschritten ist und diese inzwi-
schen auch andere Bezeichnungen für derarti-
ge Fahrzeuge, wie z.B. Speedfighter, verwen-
den. Denn es geht nicht um den Verlust des 
Markenschutzes durch Duldung wiederholten 
unzulässigen Gebrauchs, sondern um die nach 
§ 23 Nr. 2 MarkenG statthafte Verwendung 
einer mit der geschützten Marke identischen 
Bezeichnung. 

Der Bekl. hat das mit den Klagemarken 
identische Zeichen "Streetfighter" als Gat-
tungsbezeichnung im Sinne des § 23 Nr. 2 
MarkenG verwandt, denn er hat die Angabe 
"Streetfighter" als Angabe über die Bestim-
mung der von ihm beworbenen Ware einge-
setzt. Zwar steht die Angabe Streetfighter am 
Anfang der jeweiligen Zeile, sie ist aber nicht 
blickfangmäßig aus dem Text hervorgehoben 
und tritt stets in Kombination mit der Bezeich-
nung des beworbenen Zubehörteiles auf, z.B. 
"Streetfighterhöcker" bzw. "Streetfighter Blin-
ker". Zudem verwendet der Bekl. die Angabe 
"Streetfighter Blinker" auch im Zusammenhang 
mit dem Namen des Herstellers des Blinkers 
"Kellermann", woraus besonders deutlich wird, 
daß die Erwähnung des Begriffes "Streetfigh-
ter" nur dem Zweck diente, die Art des Motor-
rades zu beschreiben, bei dem der Blinker 
Verwendung finden soll.  

II. Der Kl. steht auch kein Anspruch aus 
§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 4 MarkenG auf Unter-
lassung der Benutzung des Zeichens "Street-
loui`s" zu. 

Es besteht keine Verwechslungsgefahr 
zwischen den beiden Kennzeichnungen (wird 
ausgeführt). 

_ 
 

 

 

 

 

§ 242 BGB 
 
Nach § 19 MarkenG ist der 

Markenverletzer nicht zur Belegvorlage 
verpflichtet. Ein solcher Anspruch ergibt 
sich regelmäßig auch nicht aus § 242 BGB. 

 
(Urteil vom 29. Februar 2000, 4 O 208/99 - 
Belegvorlage) 

 
Sachverhalt: Die Kl. ist Inhaberin einer in-

ternational registrierten Marke, die am 30. März 
1978 u.a. für "objets en métaux précieux" (Ge-
genstände aus Edelmetall) und "joaillerie" 
(Schmuck) registriert wurde.  

Die Bekl., die sich mit dem Import und Ex-
port von Schmuck, Kunstgegenständen und 
Antiquitäten befaßt, erwarb von der Firma A. 
einen nach Auffassung der Kl. das Klagezei-
chen verletzenden Ring und gab ihn an die 
Firma B. weiter, welche ihn im Wege des frei-
händigen Verkaufs an einen Testkäufer der Kl. 
veräußerte. Mit dem als Anlage K 8 überreich-
ten Rechtsanwaltschreiben vom 16. Dezember 
1998 forderte die Kl. die Bekl. auf, eine Unter-
lassungsverpflichtungserklärung abzugeben, ihr 
Auskunft zu erteilen und die als Anlage K 9 
vorgelegte Rechtsanwaltsgebührenrechnung 
bis zum 28. Dezember 1998 zu bezahlen.  

Die Kl. hat die Bekl. auf Unterlassung, 
Feststellung der Schadenersatzverpflichtung, 
Ersatz der Anwaltskosten sowie auf Auskunft 
und Belegvorlage in Anspruch genommen. 
Nachdem die Bekl. den Unterlassungsanspruch 
und den Anspruch auf Feststellung ihrer Scha-
densersatzverpflichtung im Termin zur mündli-
chen Verhandlung anerkannt hat, sind noch die 
Ansprüche auf Auskunft und Zahlung streitig. 
Die Kl. ist der Ansicht, die Bekl. sei im Rahmen 
ihrer Auskunftspflicht auch zur Vorlage von 
Belegen verpflichtet. 

Aus den Gründen: I. Soweit die Bekl. die 
Klageforderung anerkannt hat, ist sie gemäß 
§ 307 Abs. 1 ZPO gemäß dem Anerkenntnis zu 
verurteilen. 

II. 1. Der Auskunftsanspruch ist nur teilwei-
se aus § 242 BGB begründet. 

a) Wie zwischen den Parteien zu Recht 
unstreitig ist, und daher keiner näheren Erörte-
rung bedarf, hat die Bekl. durch das Inverkehr-
bringen des Ringes ohne Zustimmung der Kl. 
entgegen §§ 107, 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im 
geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke der 
Kl. identisches Zeichen für eine Ware benutzt, 
die mit denjenigen identisch ist, für die die Kla-
gemarke gemäß § 112 Abs. 1 MarkenG auch in 
Deutschland Schutz genießt. Die Bekl. ist da-
her grundsätzlich zur Auskunft verpflichtet, 
damit die Kl. in die Lage versetzt wird, den ihr 
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gemäß § 14 Abs. 6 MarkenG zustehenden, von 
der Bekl. anerkannten Schadensersatzan-
spruch beziffern zu können, § 242 BGB. Der 
Verletzer eines Kennzeichenrechts schuldet 
Auskunft, wenn und soweit diese erforderlich 
ist, um dem Verletzten die Prüfung zu ermögli-
chen, ob und in welcher Höhe ein Ersatzan-
spruch gegen den Verletzer besteht, es sei 
denn, die Auskunftserteilung ist ausnahmswei-
se unzumutbar (Ingerl/Rohnke, MarkenG, vor 
§§ 14 bis 19, Rn. 76). Darüber hinaus steht 
dem Verletzten ein Anspruch auf Auskunft über 
Herkunft und Vertriebsweg der rechtsverletzen-
den Erzeugnisse gemäß § 19 Abs. 1 MarkenG 
zu. Die danach geschuldeten Angaben ergeben 
sich aus § 19 Abs. 2 MarkenG.  

b) Mit ihren im Schriftsatz vom 5. Oktober 
1999 enthaltenen Angaben hat die Bekl. den 
Auskunftsanspruch nach § 19 Abs. 1, 2 Mar-
kenG bereits erfüllt (§ 362 BGB). Sie hat Na-
men und Anschrift des Lieferanten des von ihr 
erworbenen Ringes genannt und erklärt, daß ihr 
Hersteller und mögliche weitere Vorbesitzer 
unbekannt seien. Die Kl. bemängelt insoweit zu 
Unrecht, daß die Bekl. nicht dargelegt habe, 
Bemühungen unternommen zu haben, um 
Kenntnis über den Hersteller und andere Vor-
besitzer zu erlangen. Hierzu war sie nicht ver-
pflichtet. Der Anspruch aus § 19 Abs. 1, 2 Mar-
kenG ist auf eine Wissenserklärung gerichtet 
(BGH GRUR 1994, 630, 632 - Cartier-Armreif). 
Zwar beschränkt sich die Auskunftspflicht nicht 
nur auf präsentes Wissen des Verletzers oder 
seiner gesetzlichen Vertreter, sondern schließt 
die Verpflichtung ein, alle eigenen Quellen 
(Geschäftsbücher, EDV, Kenntnisse von Mitar-
beitern und Beauftragten) zu nutzen (In-
gerl/Rohnke, MarkenG, § 19, Rdnr. 16). Nach-
forschungen außerhalb des eigenen Ge-
schäftsbereichs zu dem Zweck, unbekannte 
Dritte ausfindig zu machen, muß der Aus-
kunftspflichtige hingegen nicht anstellen.  

Die Bekl. hat unter Ziffer 2 und 3 der von 
ihr erteilten Auskunft auch die Menge der be-
stellten, erhaltenen und ausgelieferten Stücke 
und die Namen und Anschriften der gewerbli-
chen Abnehmer angegeben. Indem sie erklärt 
hat, der Ring - das einzige von ihr erworbene 
Exemplar - sei Bestandteil einer Partie Unikate 
gewesen, die sie als Ganzes erworben und an 
das B. weitergegeben habe, hat sie implizit 
mitgeteilt, daß weitere Bestellungen nicht er-
folgt seien.  

c) Die Kl. kann die Vorlage von Belegen, 
die sich auf die gemäß § 19 Abs. 1 und 2 Mar-
kenG geschuldeten Angaben beziehen, nicht 
verlangen. Ein Belegvorlageanspruch ist weder 
unmittelbar aus § 19 Abs. 1, 2 MarkenG noch 
aus der entsprechenden Anwendung des § 259 
Abs. 1 BGB begründet. 

Da der Auskunftsanspruch aus § 19 Abs. 1, 
2 MarkenG nicht die Angabe von Einkaufs- 

oder Verkaufspreisen umfaßt, kann die Vorlage 
von Rechnungen oder Bestellunterlagen zu 
dem Zweck, hierüber Kenntnis zu erlangen, 
aufgrund dieser Vorschriften nicht gefordert 
werden.  

§ 19 MarkenG gewährt auch keinen An-
spruch auf die Vorlage von Geschäftsunterla-
gen, die es dem Verletzten ermöglichen, die 
Richtigkeit der Angaben des Auskunftspflichti-
gen betreffend dritte an der Kennzeichenverlet-
zung möglicherweise beteiligte Personen und 
die Menge der kennzeichenverletzenden Ge-
genstände zu überprüfen. Ein derartiger An-
spruch kann hinsichtlich der nach § 19 Abs. 1, 
2 MarkenG geschuldeten Angaben auch nicht 
aus einer entsprechenden Anwendung der 
§§ 242, 259 Abs. 1 BGB hergeleitet werden. 
Denn es fehlt insoweit an einer Regelungslük-
ke. § 19 Abs. 2 MarkenG regelt abschließend 
den Umfang der Auskunftspflicht betreffend die 
Herkunft und den Vertriebsweg von widerrecht-
lich gekennzeichneten Gegenständen und die 
Art und Weise der Auskunftserteilung. Der Ver-
letzer hat danach lediglich Angaben zu machen 
über Namen und Anschriften weiterer (mögli-
cher) Beteiligter sowie über die Menge der 
widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstände. 
Eine Vorlage von Geschäftsunterlagen zu dem 
Zweck der Beschaffung von Beweismitteln für 
die Rechtsverfolgung gegen Dritte ist in dieser 
Vorschrift nicht vorgesehen. Daß es sich hier-
bei um eine planwidrige Regelungslücke han-
delt, kann aufgrund der Materialien zum Ent-
wurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Pro-
duktpiraterie (BT-Drucksache 11/4792 S. 15 ff.) 
nicht angenommen werden. Hier ist ausdrück-
lich dargelegt, daß ein Anspruch des Verletzten 
auf Einsichtnahme in die Geschäftsbücher des 
Auskunftspflichtigen abzulehnen sei, weil dies 
zu einer unvertretbaren Bevorzugung der Inter-
essen des Schutzrechtsinhabers gegenüber 
den Interessen des Verletzers an der Wahrung 
seiner Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
führen würde und mit dem geltenden Recht-
schutzsystem unvereinbar sei. Da ein Anspruch 
auf Vorlage von Geschäftsunterlagen seiner 
Zielsetzung und seiner Bedeutung für den 
Schuldner nach dem Bucheinsichtsrecht weit-
gehend entspricht, ist hierfür keine andere Be-
urteilung gerechtfertigt. Eine entsprechende 
Anwendung der Vorschrift des § 259 Abs. 1 
BGB, die im Rahmen einer Rechenschaftsle-
gung über eine mit Einnahmen oder Ausgaben 
verbundenen Verwaltung eine Verpflichtung zur 
Vorlage von Belegen vorsieht, auf die gemäß 
§ 19 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG zu erteilenden 
Auskünfte kommt auch im Hinblick auf den 
unterschiedlichen Regelungszweck beider Vor-
schriften nicht in Betracht. Die nach § 259 Abs. 
1 ohnehin nur im Rahmen des Üblichen ("so-
weit Belege erteilt zu werden pflegen") beste-
hende Belegvorlagepflicht dient als Hilfsan-
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spruch der Durchsetzung des Hauptanspruchs 
gegen den Rechenschaftspflichtigen selbst. 
Auch soweit die Rechtsprechung im Falle einer 
Schutzrechtsverletzung dem Verletzten als 
Hilfsanspruch einen Anspruch gegen den Ver-
letzer auf Rechnungslegung (nicht auf Beleg-
vorlage) gemäß § 259 BGB gewährt, geschieht 
dies nur zur Verwirklichung seines Schadener-
satzanspruchs gegen den Verletzer, um dem 
Verletzten die Prüfung zu ermöglichen, ob und 
in welcher Höhe ihm Ansprüche gegen den 
Verletzer zustehen (BGH GRUR 1982, 723 - 
Dampffrisierstab I; 1984, 730 - Dampffrisierstab 
II). Demgegenüber dient § 19 MarkenG dazu, 
dem Verletzten ein Vorgehen gegen Dritte zu 
ermöglichen. Ihm zu diesem Zweck einen An-
spruch auf Vorlage von Unterlagen zu gewäh-
ren, welche ihm möglicherweise die Beweisfüh-
rung gegen Dritte erleichtern, ist dem Rege-
lungsgehalt des § 259 Abs. 1 BGB jedoch 
fremd.  

d) Gemäß §§ 242, 259 BGB ist die Bekl. 
verpflichtet, ihre bisher unvollständigen Anga-
ben über Einkaufs- und Verkaufspreise sowie, 
weitere Gestehungs- und Vertriebskosten, auf-
geschlüsselt nach einzelnen Kostenfaktoren, 
(Umsatz und Gewinn) betreffend den von der 
Firma A. erworbenen und an die Firma B. wei-
terveräußerten Ring zu ergänzen. Ein An-
spruch auf Vorlage von Kopien des Angebots 
des Lieferanten des Bekl. (insbesondere von 
dessen Katalog), der Auftragsbestätigungen, 
Rechnungen und Lieferscheine ist hingegen 
auch im unmittelbaren Anwendungsbereich der 
Vorschriften der §§ 242, 259 BGB nicht be-
gründet. 

aa) Durch die pauschale Schätzung des 
auf den rechtswidrig gekennzeichneten Ring 
entfallenden Einkaufs- und Verkaufspreises 
ohne die Darlegung der Schätzungsgrundlagen 
hat die Bekl. ihre Rechnungslegungspflicht 
hinsichtlich des durch die Kennzeichenverlet-
zung erzielten Gewinns nicht erfüllt. 

Die Verpflichtung des Verletzers eines 
Kennzeichenrechts, dem Verletzten Auskunft in 
dem Umfange zu erteilen, der zur Bezifferung 
eines bestehenden Schadenersatzanspruches 
erforderlich ist, ist vom Bundesgerichtshof in 
ständiger Rechtsprechung anerkannt (vgl. BGH 
GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal; 
GRUR 1991, 153, 155 - Pizza und Pasta; In-
gerl/Rohnke, MarkenG, vor §§ 14 bis 19, Rdnr. 
75). Da bei Kennzeichenverletzungen eine 
Berechnung desjenigen Gewinnanteils, der 
gerade auf die Kennzeichenbenutzung und 
nicht auf andere Absatzfaktoren zurück geht, in 
der Regel jedoch nur schwer möglich ist und 
der hierauf entfallende Schadensanteil nur 
geschätzt werden kann, bedarf der Verletzte in 
der Regel keiner Auskunft über genaue Liefer- 
und Abgabepreise, sondern nur der Angabe der 
jeweiligen Verletzerumsätze (BGH GRUR 

1995, 54 - Indorektal/Indohexal). Anders als bei 
den meisten Kennzeichenverletzungen er-
scheint hier jedoch eine Berechnung (zumin-
dest im Wege der Schadensschätzung) des auf 
die Kennzeichenbenutzung entfallenden Anteils 
des Verletzergewinns möglich. Denn ange-
sichts der Bekanntheit der Klagemarke und des 
daraus folgenden Umstands, daß die Wert-
schätzung des von der Bekl. erworbenen und 
verkauften Schmuckstücks in nicht unerhebli-
chen Umfang gerade auf das verletzte Zeichen 
zurückzuführen sein wird, erscheint die Ermitt-
lung jedenfalls eines Mindestschadens in Form 
einer gewissen Quote des Verletzergewinns 
nicht von vornherein ausgeschlossen. Für die 
Darlegung einer entsprechenden Schätzungs-
grundlage ist die Kl. aber auf Angaben über die 
Einkaufs- und Verkaufspreise und die weiteren 
Kostenfaktoren angewiesen. 

Den Anspruch auf Mitteilung dieser Fakto-
ren hat die Bekl. durch die zu Ziffer 4) ihres 
Schriftsatzes vom 5. Oktober 1999 erteilte 
Auskunft nicht erfüllt. Wird, wie hier, die 
schutzrechtsverletzende Ware als Teil einer 
Sachgesamtheit zu einem Gesamtpreis erwor-
ben und wiederverkauft, kann der Verletzte 
eine Schätzung des auf den schutzrechtsver-
letzenden Gegenstand entfallenden Preises 
und die Angabe der Tatsachen verlangen, die 
der Schätzung zugrunde liegen (vgl. Ben-
kard/Rogge, PatG, 9. Aufl., § 139, Rn. 89). An 
letzterer fehlt es bei der von der Bekl. unter 
Ziffer 4) ihres Schriftsatzes vom 5. Oktober 
1999 erteilten Auskunft. Die von ihr geschätz-
ten Einkaufs- und Abgabepreise sind ohne 
Angaben der Schätzgrundlagen für die Kl. nicht 
nachvollziehbar. 

bb) Die Kl. kann jedoch auch gemäß 
§§ 242, 259 Abs. 1 nicht die Vorlage von Ge-
schäftsunterlagen der Bekl. verlangen. Hin-
sichtlich des Angebots der Lieferanten der 
Bekl. (insbesondere dessen Katalog) sowie 
Auftragsbestätigungen und Lieferscheinen folgt 
dies bereits daraus, daß derartige Belege zur 
Bezifferung des der Kl. entstandenen Schadens 
nicht erforderlich sind. Aber auch die Rechnun-
gen der Lieferanten sowie derjenigen der Bekl. 
an ihre Abnehmer sind im Rahmen des scha-
densersatzakzessorischen Auskunftsanspruchs 
nicht vorzulegen. Der Hilfsanspruch ist nur auf 
Abgabe einer Wissenserklärung gerichtet, nicht 
aber auf Vorlage von Belegen oder Gewährung 
von Einsicht in Geschäftsunterlagen (In-
gerl/Rohnke, MarkenG, vor §§ 14 bis 19, Rn. 
82; vgl. auch BGH GRUR 1994, 630, 632). 
Eine Belegvorlagepflicht ist gemäß § 259 Abs. 
1 BGB im Rahmen einer Rechenschaftslegung 
über eine mit Einnahmen oder Ausgaben ver-
bundene Verwaltung nur vorgesehen, soweit 
dies üblich ist. Dies ist für einen Auskunftsan-
spruch, der aus § 242 BGB zum Zwecke der 
Durchsetzung eines Schadensersatzanspruchs 
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gewährt wird, grundsätzlich nicht der Fall (Pa-
landt/Heinrichs, BGB, 56. Aufl., § 261, Rn. 21). 
Ein aus § 242 BGB hergeleiteter Vorlagean-
spruch kommt nur in besonderen Ausnahmefäl-
len in Betracht, und zwar insbesondere dann, 
wenn die Erteilung einer Auskunft der Sache 
nach nicht geeignet ist, den Berechtigten die 
erforderliche Klarheit zu verschaffen (BGH LM 
Nr. 5 zu § 810 BGB). Allein die - allgemeine - 
Besorgnis, daß der Auskunftspflichtige unzu-
treffende oder unvollständige Angaben machen 
werde, stellt keinen derartigen Ausnahmefall 
dar. Denn als Mittel, den Auskunftsschuldner 
dazu anzuhalten, richtige und vollständige An-
gaben zu machen, dient die eidesstattliche 
Versicherung, die nur dann verlangt werden 
kann, wenn ein begründeter Verdacht besteht, 
daß die Angaben nicht mit der erforderlichen 
Sorgfalt gemacht wurden (vgl. Ingerl/Rohnke, 
MarkenG, § 19, Rdnr. 40; Benkard/Rogge, 
PatG, 9. Aufl., § 140 b, Rdnr. 8). Hiermit steht 
es nicht in Einklang, dem Verletzten von vorn-
herein zu verpflichten, Geschäftsunterlagen 
vorzulegen.  

Da es im Rahmen des zum Zwecke der 
Schadensbezifferung gewährten Auskunftsan-
spruchs aus § 242 BGB nicht zu den Verpflich-
tungen des Schutzrechtsverletzers gehört, dem 
Verletzten Beweismittel zur Verfügung zu stel-
len, die er im gerichtlichen Verfahren gegen 
etwaige Drittverletzer einsetzen möchte, kann 
auch aus diesem Interesse des Verletzten kein 
aus § 242 BGB hergeleiteter Vorlageanspruch 
begründet werden. Die Vorschrift des § 19 
MarkenG stellt insoweit eine abschließende 
Regelung dar. Ein darüber hinausgehender 
Anspruch des Verletzten darauf, daß ihm der 
Verletzer bei der Durchsetzung von Ansprü-
chen gegen etwaige Drittverletzer Hilfe leistet, 
besteht nicht (OLG Karlsruhe, GRUR 1995, 
772, 773). Etwas anderes gilt auch nicht im 
Rahmen des aus §§ 1 UWG, 242 BGB herge-
leiteten Auskunftsanspruchs (vgl. Teplitzky, 
Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 6. Aufl., 
Kapitel 38, Rn. 21).  

III. Der Anspruch auf Ersatz der Kosten 
des anwaltlichen Abmahnschreibens ist gemäß 
§ 14 Abs. 6 MarkenG begründet. Denn es han-
delt sich hierbei um Kosten einer zweckent-
sprechenden Rechtsverfolgung. Die Kl. hat 
durch die Beauftragung eines nicht bei dem 
örtlich zuständigen Prozeßgerichts zugelasse-
nen Rechtsanwalts mit der Folge, daß die Ge-
schäftsgebühr (§ 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO) 
nicht gemäß § 118 Abs. 2 Satz 1 BRAGO auf 
die Gebühren für das gerichtliche Verfahren 
anrechenbar ist, nicht gegen ihre Schadens-
minderungspflicht verstoßen. Denn im Hinblick 
darauf, daß die Verletzung der Markenrechte 
der Kl. hier offenkundig war, mußte diese ohne 
gegenteilige Anhaltspunkte nicht davon ausge-
hen, daß ein gerichtliches Verfahren zur 

Durchsetzung ihrer Rechte erforderlich sein 
würde. 

_ 
 

§ 26 Abs. 2 MarkenG 
 

1. Zur Kennzeichnungskraft des 
Zeichens "Alfred-Adler-Institut" für psycho-
logische Beratung, sozialpsychiatrische 
Behandlung und Beratung, Durchführung 
von Informationsveranstaltungen über 
Erziehungsfragen und auf dem Gebiet der 
Psychotherapie u.a. 

2. Die Anmeldung einer Marke 
begründet regelmäßig die Erstbegehungs-
gefahr hinsichtlich der Benutzung des 
angemeldeten Zeichens im geschäftlichen 
Verkehr; die Erstbegehungsgefahr erstreckt 
sich auf alle angemeldeten Waren und 
Dienstleistungen. 

3. Zur rechtserhaltenden Benutzung 
einer Dienstleistungsmarke. 

4. Für die Zurechnung der Benutzung 
einer Marke durch einen Dritten als 
rechtserhaltend genügt die Zustimmung 
des Markeninhabers zu der Benutzung 
nicht, wenn der Dritte nicht mit 
Fremdbenutzungswillen handelt. Ein 
solches Handeln kann jedoch auch dann 
anzunehmen sein, wenn der Dritte vor 
Eintragung der Marke bereits eigene Rechte 
(Unternehmenskennzeichen- oder Namens-
rechte) an einem identischen Zeichen 
erworben hat. 
 
(Urteil vom 30. März 2000, 4 O 278/99  - 
Alfred-Adler-Institut) 

_ 
 

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG 
 

Zur Ähnlichkeit zwischen den 
Dienstleistungen "Reparatur und 
Instandhaltung von Maschinenanlagen und 
deren Teilen; Reparatur und Instandhaltung 
von Absperr-, Regel- und Sicherheits-
armaturen für Industrieanlagen, für 
Großbehälter und für Rohrleitungen" und 
der Arbeitnehmerüberlassung in den 
betreffenden Dienstleistungsbereichen. 
 
(Urteil vom 22. Februar 2000, 4 O 234/99  - 
SABO) 

 


