LANDGERICHT DUSSELDORF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

4a 0 55/07 Verkiindet am 3. April 2007
Reimers, JA
als Urkundsbeamter
der Geschéftsstelle

In dem Verfahren auf den Erlass einer einstweiligen Verfligung

hat die 4a. Zivilkammer des Landgerichts Disseldorf auf die mindliche Ver-
handlung vom 21. Marz 2007 durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht
Dr. Grabinski, den Richter am Landgericht Klus und die Richterin Thelen

fur Recht erkannt:

.

Unter Zuriickweisung des Antrags im Ubrigen wird die Antragsgegnerin
verurteilt, im Wettbewerb handelnd das Medienversorgungssystem ,X in
der Ausfihrung fir ein klappbares Medienversorgungssystem (,X) nicht mit
dem Zusatz ,patentiert” zu bewerben, ohne zugleich auf den Widerruf des
Patentes durch das Bundespatentgericht hinzuweisen, insbesondere wenn
dies wie auf den nachfolgend wiedergegebenen Prospektseiten geschieht:

XXXXXXXX



Il.
Die Kosten des Verfahrens werden der Antragstellerin zu 1/3 und der An-
tragsgegnerin zu 2/3 auferlegt.

.
Das Urteil ist fir die Antragsgegnerin gegen Sicherheitsleistung in Héhe
von 110 % des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Die Sicherheit kann auch durch die unbedingte und selbstschuldnerische
Birgschaft einer im Inland als Zoll- oder Steuerbirgin anerkannten Bank
oder offentlich-rechtlichen Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand

Die Parteien stellen Laboreinrichtungen fiir die Industrie, Analysedienstleister
und vor allem auch fir Schulen her und vertreiben diese.

Der Geschaftsfihrer der Antragsgegnerin ist eingetragener Inhaber des deut-
schen Patents X (Streitpatent), dessen Erteilung am 5.2.2004 verdffentlicht
wurde. Wegen des Inhalts der Anspriiche des Streitpatents wird auf die als An-
lage Ast 5 Uberreichte Patentschrift verwiesen. Gegen das Streitpatent legte
unter anderem die Antragstellerin Einspruch ein. Das Bundespatentgericht
widerrief das Streitpatent in der mundlichen Verhandlung vom 26.2.2007.
Rechtsbeschwerde wurde nicht zugelassen.

Der Geschéftsfuhrer XX der Antragsgegnerin ist aul3erdem eingetragener Inha-
ber des Gebrauchsmusters X, das den Anmeldetag des Streitpatentes in An-
spruch nimmt und am 18.4.2002 eingetragen wurde. Mit Beschluss vom
29.11.2004 hat die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes das Gebrauchsmuster teilgeldscht, soweit es Uber die Schutzansprii-
che 1 bis 11 vom 11./12. November 2002 bzw. 29. November 2004 hinausgeht
und den Léschungsantrag im Ubrigen zuriickgewiesen. Wegen des Inhalts des



Gebrauchsmusters sowie des Beschlusses vom 29.11.2004 wird auf die von der
Antragsgegnerin im Verhandlungstermin tberreichten Anlagen verwiesen.

Die Antragsgegnerin hielt auf der Messe ,didacta — Die Bildungsmesse", die vom
27.2. bis zum 3.3.2007 in Kdln stattfand, einen Prospekt fir das Medien-
versorgungssystem X bereit. Zudem ist ein Prospekt fur das genannte Medien-
versorgungssystem als pdf-Dokument unter der Domain www.X web de.pdf im

Internet erhaltlich. In den Prospekten wird der ,X des Systems ,Xals ,patentiert"
beworben, wie aus den im Antrag wiedergegebenen Ablichtungen ersehen wer-
den kann.

Die Antragstellerin sieht in dem Hinweis ,patentiert" eine irrefihrende Werbung
gemal 88 3, 5 Abs. 2 Nr. 3 i.Vm. § 146 PatG, weil Patentschutz nicht mehr be-
stehe. Das Streitpatent sei — so meint die Antragstellerin - mit Verkindung des
Beschlusses vom 26.2.2007 wirksam widerrufen worden. Es sei auch zweifelsfrei
schutzunfahig.

Nachdem die Antragstellerin die Antragsgegnerin abgemahnt, jene die Abgabe
einer Unterlassungserklarung jedoch abgelehnt hatte, hat die Antragstellerin mit
Eingang am 1.3.2007 bei dem Landgericht Kéln den Erlass einer einstweiligen
Unterlassungsverfliigung beantragt. Nachdem das es beiden Parteien Gelegen-
heit zur Stellungnahme gegeben hatte, hat das Landgericht Kéln am 12.3.2007
das Verfahren wegen fehlender Zustandigkeit an das Landgericht Dusseldorf -
Kammer flr Patentstreitigkeiten - verwiesen.

Die Antragstellerin beantragt,
der Antragsgegnerin zu verbieten,

im Wettbewerb handelnd, das Medienversorgungssystem ,NAWIS®" in der
Ausfuhrung fur ein klappbares Medienversorgungssystem mit dem Zusatz
,patentiert" zu werben, insbesondere wie dies aus dem Prospekt zu dem
Produkt ,X wie aus den Anlagen Ast 1 und Ast 2 (im Ausspruch wie-
dergegeben) ersichtlich,

hilfsweise wie zuerkannt mit dem Klammerzusatz ,X", der von Seiten des Gerichts
zur weiteren Prazisierung hinzugefugt wurde.



Die Antragsgegnerin beantragt,

den Antrag auf den Erlass einer einstweiligen Verfligung zuriickzuweisen.

Sie weist darauf hin, dass die Rechte aus dem Verfligungspatent gerichtlich
durchgesetzt werden kénnen, solange das Patent nicht rechtskraftig widerrufen
oder vernichtet worden sei. Deshalb sei auch der beanstandete Hinweis ,paten-
tiert" fur das geschutzte Produkt ,X®" nicht zu beanstanden. Im Ubrigen fehle es
an der Dringlichkeit, weil die Messe ,didacta" seit dem 3.3.2007 beendet sei. Im
Verhandlungstermin hat die Antragsgegnerin weiterhin geltend gemacht, dass
es fur sie wegen des kurzen Zeitraums zwischen dem Widerruf des Streitpatents
am 26.2.2007 bis zum Beginn der Messe ,didacta" am 27.2.2007 nicht zumutbar
gewesen sei, ihre Prospekte zu andern. Im Ubrigen sei ihr jedenfalls eine
Aufbrauchsfrist zu gewahren. Zu bertcksichtigen sei auch, dass ihr noch ein zu
dem widerrufenen Patent im Wesentlichen paralleles wirksames Ge-
brauchsmuster zustehe.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten
Schriftsétze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Der Antrag auf den Erlass einer einstweiligen Verfliigung ist insgesamt zulassig.
Im Hauptantrag bleibt er jedoch in der Sache ohne Erfolg, wéhrend der Hilfsan-
trag durchgreift.

Die von der Antragstellerin beanstandete Werbung der Antragsgegnerin mit dem
Hinweis, dass der ,X®" des Medienversorgungssystems ,X" patentiert sei, ist
zwar fir sich genommen nicht irrefihrend, weil das Streitpatent weiterhin
besteht. Eine wettbewerbsrechtlich relevante Irrefiihrung liegt jedoch darin, dass
in der Werbung nicht darauf hingewiesen wird, dass das Streitpatent durch das
Bundespatentgericht widerrufen wurde, so dass ihr ein entsprechender Unter-



lassungsanspruch zusteht, 8 12 Abs. 1 UWG i.V.m. 8 5 Abs. 2 Nr. 3 UWG. Der
Antragsgegnerin ist auch keine Aufbrauchsfrist einzurdaumen, § 242 BGB.

1.) Der Antragsgegnerin ist die von der Antragstellerin beanstandete
Bewerbung des Medienversorgungssystem X als ,patentiert" nicht
uneingeschrankt zu untersagen.

Entgegen der Ansicht der Antragstellerin ist das Streitpatent bis zum Schluss
der mundlichen Verhandlung im hiesigen Verfahren nicht wirksam widerrufen
worden. Die in dem auf der Messe ,didacta" von der Antragsgegnerin bereit
gehaltenen Prospekt enthaltene Aussage, dass der der X" des Medienversor-
gungssystems ,,X ,patentiert" sei, kann daher nicht als irrefiihrend beanstandet
werden. Es besteht weiterhin Patentschutz. Gleiches gilt fir den Prospekt der
Antragsgegnerin, der im Internet abgerufen werden kann und der ebenfalls eine
Bewerbung des ,,X des Versorgungssystems ,X" als ,patentiert" enthalt.

Mit Verkiindung des Beschlusses des 19. Senates (Technischer Beschwerde-
senat) des Bundespatentgerichts in der miuindlichen Verhandlung vom
26.2.2007 im Einspruchsverfahren nach § 147 Abs. 2 PatG i.V.m. 8§ 59 ff.
PatG, dass das Streitpatent widerrufen werde, ist der Widerruf noch nicht ein-
getreten. Vielmehr wird der Widerruf erst wirksam, wenn der Beschluss in Be-
standskraft erwdchst (Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., 8 75 PatG, Rdn.
12; anders wohl Benkard/Schéfers, PatG, 10. Aufl., § 75 PatG, Rdn. 4). Wirk-
sam wird der Widerruf, wenn die Antragstellerin gegen den
Widerrufsbeschluss nicht innerhalb von einem Monat nach Zustellung
schriftlich Rechtsbeschwerde einlegt, § 101 Abs. 1 PatG i.V.m. § 147 Abs. 3
S. 4 PatG. Legt die Antragstellerin form- und fristgerecht Rechtsbeschwerde
ein, hat diese aufschiebende Wirkung, § 103 PatG i.V.m. § 75 Abs. 2 PatG.

Die Antragstellerin hat nicht vorgetragen, dass der das Streitpatent betreffende
Widerrufsbeschluss der Antragsgegnerin bereits zugestellt worden ist. Folglich
hat die Frist zur Einlegung der Rechtsbeschwerde noch nicht begonnen und
kann der Beschluss vom 26.2.2007 nicht bestandskréaftig geworden sein. Das
Streitpatent ist damit derzeit nicht widerrufen, sondern weiterhin existent.



Vom Eintritt der rechtsgestaltenden Wirkung des Widerrufsbeschlusses des
Bundespatentgerichts zu unterscheiden ist die Wirksamkeit des Beschlusses als
solchem, die mit der Verkiindung eingetreten ist, vgl. 8 47 PatG i.V.m. 8 59 Abs.
4 PatG (Benkard/Schéfers, a.a.0., 8§ 47 PatG, Rdn. 27; Busse/Schwendy, a.a.O.,
§ 47 PatG, Rdn. 18; jeweils mit Nachweisen aus der Rechtsprechung). Mit
letzterem ist insbesondere gemeint, dass der Beschluss nicht mehr geandert
werden kann (vgl. Busse/Schwendy, a.a.O., fur den Fall eines Beschlusses nach
8 47 PatG). Dies betrifft jedoch nicht die rechtsgestaltende Wirkung des
Widerrufsbeschlusses. Diese tritt — wie ausgeflihrt — erst mit dessen Bestands-
kraft ein.

Der Widerrufsbeschluss unterscheidet sich insoweit nicht vom Nichtigkeitsurteil.
Bei diesem ist anerkannt, dass die Gestaltungswirkung, soweit der Klage
stattgegeben wird, also das Patent ganz oder teilweise vernichtet wird, erst ein-
tritt, wenn das Urteil rechtskraftig geworden ist, also nicht mehr angefochten
werden kann (BGH GRUR 1963, 494 — Riickstrahlerdreieck; GRUR 2004, 710,
711 — Druckmaschinen-Temperierungssystem; Benkard/Rogge, a.a.O., § 84
PatG, Rdn. 5; Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.0., § 139 PatG, Rdn. 4; Bus-
se/Keukenschrijver, a.a.0., § 84 PatG, Rdn. 40). Entsprechend wird auch all-
gemein bei rechtsgestaltenden Urteilen die Rechtsdnderung erst mit der Urteils-
rechtskraft bewirkt (Zéller/Vollkommer, ZPO, 26. Aufl., Vor § 300 ZPO, Rdn. 9).

Das Streitpatent war demnach wahrend der Messe ,didacta" Ende Febru-
ar/Anfang Marz 2007 in KéIn und ist auch heute noch nicht wirksam widerrufen.

2.) Bei bestehendem Patentschutz muss ein entsprechender Hinweis allerdings
dann unterbleiben, wenn die Schutzunféhigkeit klar erkennbar und zweifelsfrei
ist. Im Allgemeinen ist die Patentierung im Wettbewerbsprozess jedoch hinzu-
nehmen. (Benkard/Ulimann, a.a.O., § 146 PatG, Rdn. 28).

Die Antragstellerin tragt insoweit vor, dass die Schutzunfahigkeit des Streitpa-
tentes durch den Widerrufsbeschluss des Bundespatentgerichts klar und zwei-
felsfrei indiziert werde. Nicht zugelassene Rechtsbeschwerden hatten erfah-
rungsgemal nur sehr geringe Erfolgsaussichten. Die Werbung der Antrags-
gegnerin mit Patentschutz sei auch deshalb in besonderer Weise irrefiihrend,
weil sich das Produktangebot fiir das Medienversorgungssystem ,X®" vor allem



auch an offentlich-rechtliche Kdrperschaften richte, die mit dieser Vorrichtung
naturwissenschaftliche Fachraume in Schulen einrichten. Fir derartige Gewerke
wirden jedoch im Hinblick auf 8 3 Abs. 4a VOB/A keine Ausschreibungen er-
folgen, wenn Patentschutz bestehe und deshalb nur ein Anbieter am Markt sei.

Dem Vorbringen der Antragstellerin kann nicht gefolgt werden. Die Begrindung
des Widerrufsbeschlusses des Bundespatentgerichts liegt derzeit noch nicht vor.
Entsprechend hat die Antragsgegnerin auch noch keine Rechtsbeschwerde
eingelegt. Es kann daher derzeit noch nicht beurteilt werden, ob das Streitpatent
klar und zweifelsfrei schutzunfahig ist bzw. eine eventuelle Rechtsbeschwerde
offensichtlich keinen Erfolg haben wird. Auch der Umstand, dass das Bundes-
patentgericht eine Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, lasst nicht ohne
weiteres den Schluss zu, dass das Streitpatent klar und zweifelsfrei schutzun-
fahig ist. Dabei kann dahin stehen, ob es empirisch zutreffend ist, dass nicht
zugelassene Rechtsbeschwerden in den meisten Fallen erfolglos eingereicht
werden. Selbst wenn dies unterstellt wird, kann doch nicht unberticksichtigt
bleiben, dass der Gesetzgeber auch der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde
aufschiebende Wirkung beigemessen hat, § 103 PatG i.V.m. § 100 Abs. 3 PatG.
Demnach wird die Gestaltungswirkung des Widerrufsheschlusses des
Bundespatentgerichts bereits durch die Einlegung einer nicht zugelassenen
Rechtsbeschwerde gehemmt, so dass Patentschutz einstweilen weiter besteht.
Allein der Umstand, dass gegen den Widerrufsbeschluss des Bundespatentge-
richts vom 26.2.2007 ,nur noch" eine nicht zugelassene Rechtsbeschwerde
eingelegt werden kann, hat also nicht zur Folge, dass kein Patentschutz mehr
besteht und die Werbung fir das Medienversorgungssystem ,X" sachlich unzu-
treffend geworden ist. Eine solche Werbung mag dann irrefiihrend werden, wenn
die Antragsgegnerin nach Zustellung des begriindeten Widerrufsheschlusses
des Bundespatentgerichts eine Rechtsbeschwerde ohne vertretbare Begriindung
lediglich deshalb einlegt, um den Patentschutz ,formell" zu verlangern. Ein
solcher Fall liegt jedoch gegenwartig nicht vor, so dass auch insoweit keine
Irrefiihrung angenommen werden kann.

3.) Die Werbung der Beklagten ist allerdings insoweit irrefiihrend, als nicht da-
rauf hingewiesen wird, dass das Verflgungspatent durch Beschluss des Bun-
despatentgerichts widerrufen wurde.
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Die durch die Werbung der Antragsgegnerin angesprochenen Verkehrskreise,
bei denen es sich um Industrie- und Dienstleistungsunternehmen sowie
Korperschaften des offentlichen Rechts handelt, die Laboreinrichtungen
unterhalten oder nachfragen, knupfen an die Angabe, dass der X des
Medienversorgungssystems ,X" patentiert sei, die Vorstellung, dass die
insoweit "zuletzt" zustéandige staatliche Stelle das Patent fir schutzfahig
angesehen hat. Das gilt insbesondere fir interessierte offentlich-rechtliche
Korperschaften, die etwa Schulen mit Bedarf fur eine Laboreinrichtung
betreiben. Denn nach § 3 VOB/A ist eine freihdandige Vergabe zuléssig, wenn
eine oOffentliche oder beschrankte Ausschreibung unzweckmaRig ist, weil fir
die Leistung wegen Patentschutzes nur ein bestimmter Unternehmer in
Betracht kommt. Offentlich-rechtliche Korperschaften mussen also bei
bestehendem Patentschutz und einem alleinigen Anbieter keine
Ausschreibung einleiten, sondern kénnen den Auftrag freihdandig vergeben,
weshalb diese ein erhdhtes Interesse an der Beurteilung der Schutzfahigkeit
eines Patentes durch die zuletzt zustandige Stelle haben.

Die Schutzfahigkeit eines deutschen Patentes wird im Erteilungsverfahren
durch die Prifstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes geprift, 8 49
Abs. 1 PatG. Wird gegen das erteilte Patent Einspruch eingelegt, entscheidet
die Patentabteilung durch Beschluss, ob und in welchem Umfang das Patent
aufrechterhalten oder widerrufen wird, 8 61 Abs. 1 PatG. Abweichend von die-
ser allgemeinen Regelung hat nach § 147 Abs. 3 PatG Uber den gegen das
Streitpatent  eingelegten  Einspruch  der  Beschwerdesenat des
Bundespatentgerichts entschieden. Dieser hat das Streitpatent widerrufen,
weil es als nicht schutzfahig angesehen wurde. Damit weicht die tatsachliche
Situation von der Vorstellung der relevanten Geschéftskreise ab, die bei der
von der Antragstellerin beanstandeten Bewerbung des X" des
Versorgungssystems ,X als ,patentiert" ohne weiteren Hinweis davon
ausgehen, dass das Bundespatentgericht als "zuletzt" zustandige Stelle nach
Prifung die Schutzfahigkeit des Streitpatentes bejaht hat.

Die Antragstellerin verlangt daher von der Antragsgegnerin zu Recht, dass diese
den X" des Medienversorgungssystems ,X" nur noch dann als patentiert be-
werben darf, wenn sie zugleich darauf hinweist, dass das Patent durch das
Bundespatentgericht widerrufen wurde.



4.) Eine Aufbrauchsfrist ist der Antragsgegnerin nicht einzurdumen. Eine solche
kommt nach § 242 BGB nur dann ausnahmsweise in Betracht, wenn dem
Schuldner durch die uneingeschrénkte Durchsetzung des Unterlassungsan-
spruchs unverhéltnismafiige Nachteile entstinden (BGH GRUR 1990, 522, 528
— HVB-Familien- und Wohnungsrechtsschutz). Dabei kann dahingestellt bleiben,
ob die uneingeschrankte Durchsetzung des im hiesigen Verfahren geltend
gemachten Unterlassungsanspruchs 3 Tage nach Verkindung des
Widerrufsbeschlusses durch den Technischen Beschwerdesenat des Bundes-
patentgerichts und 2 Tage nach Beginn der Messe ,didacta", auf welcher ein
Prospekt mit der beanstandeten Werbung verteilt wurde, mit unverhaltnismani-
gen Nachteilen fUr die Antragsgegnerin verbunden gewesen ware. Zum Zeitpunkt
des Schlusses der mundlichen Verhandlung, auf welche das hiesige Urteil
zurlckgeht, haben diese besonderen Umstande jedenfalls nicht mehr vorge-
legen. Die Messe ,didacta" hat nur bis zum 3.3.2007 angedauert. Die Antrags-
gegnerin wirbt gegenwartig mit dem beanstandeten Hinweis nur noch in einem
Prospekt, der als PDF-Datei unter ihrer Internet-Domain abgerufen werden kann.
Es ist kein Grund von der Antragsgegnerin vorgetragen worden, der es als
unverhaltnismafig erscheinen lasst, dass von ihr verlangt wird, eine solche
Werbung ohne Hinweis auf den Widerrufsbeschluss sofort zu unterlassen.

Die Antragsgegnerin beruft sich schlie3lich ohne Erfolg darauf, dass sie Inhabe-
rin des Gebrauchsmusters 201 21 189 sei, welches die Anmeldung des Streit-
patents in Anspruch nimmt und im Wesentlichen mit diesem parallel sei. Denn
selbst wenn dies zu ihren Gunsten als zutreffend unterstellt wird, kann es das
Bestehen von Gebrauchsmusterschutz nicht rechtfertigen, mit Patentschutz zu
werben (vgl. statt aller: Benkard/Ullmann, a.a.O., 8 146 PatG, Rdn. 31 mit weite-
ren Nachweisen).

5.) Die Dringlichkeit ist nach 8 12 Abs. 2 UWG zu vermuten. Diese ist durch die
Antragsgegnerin nicht widerlegt worden. Soweit die Antragsgegnerin darauf
hinweist, dass die Messe ,didacta” seit dem 3.3.2007 beendet sei, libersieht sie,
dass sie weiterhin mit dem beanstandeten Hinweis in Prospekten wirbt, die Gber
ihre Homepage abgerufen werden kdonnen.
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6.) Der mit Schriftsatz vom 26. Marz 2007 eingereichte begriindete Beschluss
des 19. Senats (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts vom
26. Februar 207 ist nicht zu berlcksichtigen, weil dieser erst nach Schluss der
mundlichen Verhandlung vorgelegt wurde. Eine Wiedererdffnung des Verfah-
rens nach 8 156 ZPO kommt im einstweiligen Verfugungsverfahren grundsétz-
lich nicht in Betracht (Berneke, Die einstweilige Verfligung in Wettbewerbssa-
chen, 2. Aufl., Rdn. 145).

7.) Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung ist,
soweit zuerkannt, ohne weiteres vollstreckbar; im Ubrigen folgt die vorlaufige

Vollstreckbarkeit aus § 708 Nr. 6 ZPO

Der Streitwert wird auf 50.000,— € festgesetzt.

Dr. Grabinski Klus Thelen



