. "::\
Landgericht Dusseldorf, 4b O 546/05 J USt |Z* N W

Rechtsprechungsdatenbank [eliIRISS

Datum:
Gericht:
Spruchkoérper:

Entscheidungsart:

Aktenzeichen:
ECLI:

30.11.2006

Landgericht Dusseldorf

4b. Zivilkkammer

Urteil

4b O 546/05
ECLI:DE:LGD:2006:1130.4B.0546.05.00

Sachgebiet:

Patentrecht

Tenor:

|. Die Beklagten werden verurteilt, es zu unterlassen,

DVD-ROM's mit komprimierten Videosignalen in der
Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder zu liefern,

die far Vorrichtungen zum Empfang eines komprimierten
Videosignals geeignet sind, das Informationen DT/DF enthalt, die
die Reihenfolge der Anzeige von dekomprimierten Halbbildern
angeben,

wobei die Vorrichtung umfasst:
Mittel zum Empfang des komprimierten Videosignals,

Mittel, die auf das empfangene komprimierte Videosignal anspre-
chen, um die Information DT/DF abzutrennen,

Mittel, die auf das empfangene komprimierte Videosignal anspre-
chen, um das komprimierte Videosignal zu dekomprimieren und
Ausgangs-Vollbilder des Videosignals zu erzeugen, und

Mittel, die auf die Information Dt/DF ansprechen, um die
dekomprimierten Halbbilder in eine vorbestimmte Reihenfolge
einzuordnen.

Il FUr jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das vorstehende
Unterlas-sungsgebot wird den Beklagten die Verhangung eines
Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- € - ersatzweise Ordnungshaft —


http://www.nrwe.de

oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle
wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren,
angedroht, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten zu
1) an ihren gesetzlichen Vertretern zu vollziehen ist.

lll. Die Beklagten werden weiterhin verurteilt, der Klagerin dartber
Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagten) die zu
Ziffer |. bezeichneten Handlungen seit dem 03.07.1998 begangen

haben,

und zwar unter Angabe

aa) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie
der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer
Vorbesitzer,

bb) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlisselt nach
Liefermengen, -Zeiten und -preisen einschliel3lich der
Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der
Abnehmer,

cc) der einzelnen Angebote, aufgeschlisselt nach
Angebotsmengen, -Zeiten und -preisen einschliel3lich der
Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der
Angebotsempfanger,

dd) der betriebenen Werbung, aufgeschliisselt nach Werbetragern,
de-ren Auflagenhthe, Verbreitungszeitraum und
Verbreitungsgebiet,

ee) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlisselten
Geste-hungskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch
den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert
ISt, es sei

denn, diese kdnnten den unter Ziffer |. bezeichneten
Gegenstanden unmittelbar zugeordnet werden.

wobei

den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der
nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfanger statt
der Klagerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegeniber
zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten Wirtschaftsprufer
mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen, sofern die
Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermachtigen und
verpflichten, der Klagerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein
bestimmter Abnehmer oder Angebotsemp=fanger in der Rechnung
enthalten ist.

IV. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der
Klagerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer 1.
bezeichneten,seit dem 03.07.1998 begangenen Handlungen



entstanden ist und noch entstehen wird.
V. Die weitergehenden Klagen werden abgewiesen.

VI. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klagerin zu 5 % und
die Beklagten zu 95 %.

VII. Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar, fir die Klagerin jedoch nur
gegen Sicherheitsleistung von 2.500.000,- € und fir die Beklagten
gegen Sicherheitsleistung von 4.000,— €.

VIII. Der Streitwert wird auf 2.500.000,-€ festgesetzt.

Tatbestand: 1

Die Klagerin ist eingetragene Inhaberin des unter Inanspruchnahme einer Unionsprioritdt vom 2
14.01.1993 am 10.01.1994 angemeldeten europaischen Patents X (im Folgenden:

Klagepatent), dessen Erteilung am 03.06.1998 verdffentlicht worden ist. Als Vertragsstaat ist

unter anderem die Bundesrepublik Deutschland benannt.

Das in englischer Verfahrenssprache abgefasste Klagepatent tragt die Bezeichnung 3
"Vorrichtung zur Eliminierung von Halbbildern fur ein Videokompressions-
/Dekompressionssystem”. Patentanspruch 5, der im Rechtsstreit vornehmlich interessiert,

lautet in deutscher Ubersetzung wie folgt:

"Vorrichtung zum Empfang eines komprimierten Videosignals, das Informationen DT/DF 4
enthalt, die die Reihenfolge der Anzeige von dekomprimierten Halbbildern angeben, wobei
die Vorrichtung umfasst:

Mittel zum Empfang des komprimierten Videosignals; 5

Mittel (60), die auf das empfangene komprimierte Videosignal ansprechen, um die 6
Information DT/DF abzutrennen;

Mittel (61, 62, 66), die auf das empfangene komprimierte Videosignal ansprechen, um d&s
komprimierte Videosignal zu dekomprimieren und Ausgangs- Vollbilder des Videosignals zu
erzeugen; und

Mittel (63, 65, 66), die auf die Information DT/DF ansprechen, um die dekomprimierten 8
Halbbilder in eine vorbestimmte Reihenfolge einzuordnen.”

Die nachfolgende Abbildung (Figur 6 der Klagepatentschrift) verdeutlicht den Gegenstand der 9
Erfindung anhand eines bevorzugten Ausfiihrungsbeispiels.

X 10

Die Beklagte zu 1), deren Geschéftsfihrer die Beklagten zu 2) und 3) sind, ist ein weltweit 11
tatiges, auf die industrielle Fertigung optischer Speichermedien und ihren Vertrieb

spezialisiertes Unternehmen. |n ihrem Presswerk, das zu den grof3ten in Europa zahlt, stellte

sie im Jahre 2005 insgesamt 672.600.000 Discs, darunter 220.000.000 DVD* s, her.



Zur Produktion bendtigt und verwendet die Beklagte zu 1) eine Pressvorlage, die als "DLT- 12
Tape", "DVD-R" oder "Master" bezeichnet wird. Angefertigt werden diese Vorlagen von
sogenannten Authoring-Studios, die von den Kunden der Beklagten zu 1) - vielfach in
analoger Form - Filmmaterial bzw. Videodaten sowie sonstige Daten, Designs und Software
erhalten, die auf den zu pressenden DVD's enthalten sein sollen. Die X-Studios codieren die
Rohdaten des aufgezeichneten Videofilms, formatieren die codierten Daten in ein DVD-
Format und stellen damit die fir die DVD-Serienproduktion notwendigen Pressvorlagen her.
Nach Erhalt eines "DLT-Tapes", "DVD-RV oder "Masters" fertigt die Beklagte zu 1) zun&chst
einen "Glassmaster" an, aus dem anschliel3end ein "Stamper" (= Stempel) herstellt wird. Mit
Hilfe dieses "Stampers", der dhnlich einer Matrize lediglich eine Negativabbildung der
Dateninhalte der "DLT-Tapes", "DVD-RV oder "Master" ist, werden die Dateninhalte der
ursprunglichen Vortage in einer automatischen Pressanlage unveréandert in
Kunststoffscheiben eingepragt, die als DVD's aus dem Produktionsprozess hervorgehen und
nach Auslieferung an die Kunden der Beklagten zu 1) z.B. in den Handel gelangen oder als
Beilage in Zeitschriften ("X") verwendet werden. Die DVD's kdnnen auf handelstiblichen DVD-
Playern abgespielt werden. Zu den X-Studios gehort die X, welche im Jahre 2001 von X,
ihrem heutigen alleinigen geschéftsfihrenden Vorstand, gegriindet wurde. Seit Mitte 2004
halt die Beklagte zu 1) insgesamt 51 % der Aktien; der Beklagte zu 2) ist ihr
Aufsichtsratsvorsitzender. Die X bietet an und erbringt Leistungen des X und der
Digitalisierung bis hin zur Herstellung eines "Masters", wobei sie u.a. den MPEG 2-Standard
verwendet. Dartber hinaus vermittelt sie als unabhangiger Broker Auftrage zur Pressung
optischer Speichermedien an verschiedene Presswerke.

Die X ist Eigentumerin der Domain-Adressen www.X-deutschland.de und www.X.de. Die 13
Beklagte zu 1) besitzt die Internet-Domain www.X.com. Wegen des genauen Inhalts der
Intemetauftritte wird auf die zu den Akten gereichten Ausziige verwiesen. Am 19.07.2005
sandte die Firma X an die Adresse info@X-deutschland.de eine Anfrage zur Erstellung eines
Angebots Uber die Herstellung einer DVD 5 bzw. DVD 9 in einer Stuckzahl von 500, wobei sie
angab, dass das DVD-Master von ihr auf DLT-Tape geliefert werden kénne. Drei Tage spater
erhielt die X- ohne vorherige Mitteilung Uber eine Weiterleitung - von der X ein Angebot (Nr.
200507086). Nach dessen Annahme versandte die X am 29.07.2005 eine
Auftragsbestatigung und am selben Tag sowie am 5.08.2005 Rechnungen. Die Auslieferung
und die Ausstellung des Lieferscheins vom 31.08.2005 nahm die Beklagte zu 1) vor. Die
Klagerin folgert aus der Internetgestaltung sowie dem Bestellvorgang der Firma X, dass
zwischen der Beklagten zu 1) und der X eine mittaterschaftliche Arbeitsteilung bestehe.

Da das Codierverfahren des Klagepatents zum MPEG 2-Standard gehore, welcher nicht nur 14
von der X, sondern ganz tberwiegend auch von den anderen X-Studios angewandt werde,

sei - so meint die Klagerin - nach der Lebenserfahrung davon auszugehen, dass bei der
Erstellung der Pressvorlagen, die die Beklagte zu 1) fur ihre Geschéftstatigkeit benutze, eine
Datenkompression vielfach auch in einer Weise angewandt worden sei, dass es zur
Dekompression der codierten Daten beim Abspielen der anhand solcher Vorlagen gepressten
PVD's einer Ausstattung des Players mit der patentgeschutzten Vorrichtung bedurfe. Weill

dem so sei, liege in dem Angebot und Vertrieb von DVD's, welche dem MPEG 2-Standard
entsprechen, eine mittelbare Verletzung des Klagepatents.

Vorliegend nimmt die Klagerin die Beklagten dementsprechend auf Unterlassung, 15
Rechnungslegung, Schadenersatz und Vernichtung in Anspruch.

Die Klagerin beantragt - sinngemal -, es zu unterlassen, 16

17



DVD-ROM's mit komprimierten Videosignalen in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten
oder zu liefern, die zu einer Verwendung in Dekomprirnierungsvorrichtungen nach Anspruch

5 des Klagepatents bestimmt und geeignet sind.

Darlber hinaus begehrt die Klagerin in Bezug auf die besagten Handlungen/Erzeugnids® fir

die Zeit seit dem 03.07.1998 Rechnungslegung und Schadenersatz sowie schlief3lich
Vernichtung.

Wegen der genauen Antragsfassung wird auf die Klageschrift vom 14.07.2005 (GA | 218)

Bezug genommen.
Die Beklagten beantragen, die Klage abzuweisen.

Sie bestreiten ihre Passivlegitimation. Das Authoring biete die Beklagte zu 1) weder an noch
fuhre sie ein solches durch. Pressvorlagen stelle sie unstreitig nicht her. Sie verwende
lediglich "DLT-Tapes", "DVD-RV und sonstige "Master" ihrer Kunden. Auf die Gestaltung und
Anordnung der Dateien und insbesondere das dabei verwendete Codierverfahren habe sie
keinerlei Einfluss; sie habe auch keine Kenntnisse von der jeweiligen
"Entstehungsgeschichte” der ihr Gbergebenen "Master". Eine Einzelfallprifung sei ihr
angesichts der vielfaltigen Codierverfahren nicht zumutbar. Soweit das Geschéftsfeld der X in
Rede stehe, kdnnten deren Aktivitdten der Beklagten zu 1) weder aufgrund der gesellschafts-
bzw. aktienrechtlichen Verkntipfungen noch aufgrund der Internetwerbung zugerechnet
werden.

Die Beklagten sind des weiteren der Ansicht, dass die angegriffenen DVD-ROM's keine
tauglichen Objekte fur eine mittelbare Verletzung des Vorrichtungsanspruchs 5 seien und die
Voraussetzungen des § 10 PatG, insbesondere im Hinblick auf dessen

subjektive Tatbestandsmerkmale, auch im Ubrigen nicht gegeben seien. Unter Hinweis auf
Art. 82 EG, 88 19, 20 GWB berufen sie sich ferner auf den kartellrechtlichen
Zwangslizenzeinwand. Insoweit sind die Beklagten der Auffassung, dass weder der von der
MPEG X (als zentraler Lizenzagentur fir samtliche Schutzrechte des MPEG 2-Standards)
angebotene Standard-Lizenzvertrag noch das im Rechtsstreit abgegebene
Einzellizenzangebot der Klagerin vom 19.10.2005 angemessen und diskriminierungsfrei sei.
Statt dessen beziehen sich die Beklagten auf eigene Lizenzangebote, wegen deren genauen
Inhalts auf die Schriftsatze vom 16.03.2006 (S. 42-43, GA |, 175-176) und 17.08;2006 (S. 82-
84, GA Il 375-377) Bezug genommen wird. Die Beklagten sehen etwaige Vertretungsrechte
der Klagerin als erschopft an, weil die Videodaten mit Hilfe von Encodern und Codierkarten
bearbeitet wiirden, deren Hersteller Lizenznehmer der MPEG X seien und weil die auf dem
Markt befindlichen Abspielgerate samtlich lizenziert seien. Schlie3lich erheben die Beklagten
die Verjahrungseinrede und machen geltend, dass in der abgestimmten Klageserie mehrerer
Patentinhaber des MPEG 2-Pools, die insgesamt 15 in separaten Klagen verhandelte
Patente zum Gegenstand habe, ein rechtsmissbrauchliches Verhalten liege.

Wegen der naheren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsatze der
Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde:

Die zulassige Klage hat in dem aus dem Urteilstenor ersichtlichen Umfang Erfolg.
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Das Klagepatent betrifft ein System zur Beseitigung Gberzahliger Halbbilder eines
Videosignals an einem Codierer und zur Wiederherstellung solcher (entfernter) Halbbilder an
einem Decodierer.

Sinn des Herausschneidens tUberzahliger Halbbilder ist es, den Komprimierungsgrad beim
Codieren von Videosignalen zu optimieren. Die Klagepatentschrift erlautert insofern, dass
z.B. bei der Film-in-Video-Umwandlung - wenn also ein Kinofilm Vorlage fiur die Videodaten
ist - eine 3:2-Herabsetzung notwendig werden kann, bei der von 5 Video-Halbbildern, die aus
zwei Film-Vollbildern gewonnen werden, eines uberzahlig ist. Die Entfernung solcher
Uberzahligen Halbbilder flhre - so heil3t es - zu einer 20 %-igen Kompressionswirksamkeit.
Aber auch dann, wenn Ausgangsmaterial kein Film, sondern die Aufzeichnung einer
Videokamera sei, ergaben sich haufig tberzéhlige "stehende" Bilder, die zum Zwecke der
Datenkompression entfernt werden kdnnten.

In seinem Patentanspruch 1 schlagt das Klagepatent dementsprechend eine Videosignal-
Kompressionsvorrichtung vor, bei der Code-Worte DT/DF verwendet werden, um
herausgeschnittene (Uberzéhlige) Halbbilder zu kennzeichnen. Patentanspruch 5 befasst sich
alsdann mit einer Vorrichtung, die das Wiedereinfiigen der beim Komprimieren entfernten
Halbbilder im Zuge der Decodierung erlaubt. Er schitzt in diesem Sinne eine

(1) Vorrichtung zum Empfang eines komprimierten Videosignals.
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- (2) Das Videosignal enthalt Informationen DT/DF, die die Reihenfolge der Anzeige von 31

dekomprimierten Halbbildern angeben.
(3) Die Vorrichtung umfasst:
a.Mittel zum Empfang des komprimierten Videosignals,

b. Mittel (60), die auf das empfangene komprimierte Videosignal ansprechen, um die
Informationen DT/DF abzutrennen,

c. Mittel (61, 62, 66), die auf das empfangene komprimierte Videosignal ansprechen, um das
komprimierte Videosignal zu dekomprimieren

d. und Ausgangs-Vollbilder des Videosignals zu erzeugen,

e. Mittel (63, 65, 66), die auf die Information DT/DF ansprechen, um die dekomprimierten
Halbbilder in eine vorbestimmte Reihenfolge einzuordnen.

Entgegen der Ansicht der Beklagten beschrankt sich Merkmal (3a) nicht auf eine
(antennenartige) Vorrichtung zum Empfang elektromagnetischer Wellen bei einer ter-
restrischen Signaltbertragung. Ungeachtet der Tatsache, dass die Beklagten fir ihr
Verstandnis keine einzige Textstelle der Patentschrift anfihren kénnen, ist es fur einen
Durchschnittsfachmann evident, dass sich das Klagepatent nicht auf eine bestimmte Art der
Datenuibertragung festlegt. Bereits in der Beschreibungseinleitung findet sich der
ausdruckliche Hinweis nicht nur auf das Einsatzgebiet der Fernsehsignaltibertragung,
sondern gleichermal3en auf "Multimediazwecke, d.h. Computer-Verwendung". Dartber
hinaus ist es offensichtlich, dass die technischen Wirkungen der im Klagepatent unter Schutz
gestellten Kompressions- und Dekompressionsein-richtungen sich nicht nur im Falle
terrestrischer Ubermittlung einstellen, sondern genauso dann, wenn die Videodaten auf
einem Speichermedium (DVD) enthalten sind. Angesichts dessen fehlt nicht nur jeder Anlass
fur eine letztlich rein willktrliche Beschrankung des Patentschutzes; mit Rucksicht auf
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Aufgabe und Lésung verbietet sie sich sogar. Vollig zurecht steht die Klagerin vielmehr auf
dem Standpunkt, dass die "Mittel zurrt Empfang des komprimierten Videosignals" jedes
Vorrichtungsteil bezeichnen, das in der Lage ist, ein komprimiertes Videosignal - in welcher
aufReren Form auch immer es vorliegt - in einer Weise aufzunehmen, dass es anschliel3end
(nach Mal3gabe der weiteren Anspruchsmerkmale des Klagepatents) weiterverarbeitet
werden kann.

Mit dem Angebot und Vertrieb von DVD-ROM's haben die Beklagten das Klagepatent
mittelbar (810 PatG) verletzt.

1.

Nach dem gesamten Inhalt der Verhandlungen (8 286 Abs. 1 ZPO) ist zun&chst davon
auszugehen, dass die Beklagte zu 1) bei ihrer DVD-Herstellung auf "Master" zuriickgegriffen
hat, deren Videosignale in einer Weise codiert waren, dass es zur Wie-dergabe einer
patentgeméaflen Empfangseinrichtung im DVD-Player bedarf.

a)

Zwar trifft es zu, dass DVD-Abspielgerate rickwarts, d.h. MPEG 1-kompatibel sind. Aus der
Tatsache, dass die von der Beklagten zu 1) produzierten DVD's unstreitig von auf dem Markt
befindlichen DVD-Geraten abgespielt werden kdnnen, lasst sich deswegen nicht der Schluss
ziehen, dass jede einzelne von der Beklagten zu 1) in der Vergangenheit gefertigte DVD dem
MPEG 2-Standard genigt Auf eine solche Feststellung kommt es fiir die Entscheidung des
Rechtsstreits allerdings auch nicht an. Nach dem unwidersprochenen Vorbringen der
Klagerin stellt der MPEG 2-Stan-dard jedenfalls das in der Praxis dominierende
Codierverfahren dar. Dass der MPEG 1-Standard nach der Installierung der MPEG 2 Technik
eine zahlenmalidig nennenswerte Bedeutung behalten hat und/oder sogar heute noch besitzt,
machen auch die Beklagten nicht - zumindest nicht substantiiert - geltend. In Anbetracht
dessen ist mit Rucksicht auf die umfangreiche Geschaftstatigkeit der Beklagten zu 1), die
unstreitig eines der grofdten Presswerke in Europa betreibt, die tatrichterliche Feststellung
gerechtfertigt, dass die Beklagte zu 1) in einer unbestimmten Anzahl von Fallen "Master"
verwendet hat, die nach den Vorgaben des (aktuellen) MPEG 2-Standards codiert waren

Der von der Internationalen Organisation fur Standardisierung (ISO) ausgearbeitete MPEG 2-
Standard befasst sich u.a. mit der Kombination eines oder mehrerer Datenstrome zum
Zwecke der Speicherung oder Ubertragung (ISO/IEC 13818-1 "Systems"). Speziell fur die
Verarbeitung von Videosignalen enthalt er dartber hinaus technische Vorschriften fur die
Bildkomprimierung und -dekomprimierung (ISO/IEC 13818-2 "Video"). Die Vorgaben des
MPEG 2-Standards sind zwar nicht in dem Sinne zwingend, dass sie lediglich eine einzige
Vorgehensweise - unter Ausschluss aller anderen — tolerieren. Im Gegenteil enthalt der
Standard an verschiedenen Stellen Optionen, von denen im Einzelfall (d.h. bei der Codierung
konkreter Videodaten) Gebrauch gemacht werden kann oder nicht bzw. die nur unter
speziellen Anwendungsbedingungen' bedeutsam sind, unter anderen hingegen nicht. Das gilt
auch fur den Video-Standardteil, der sich mit der vorliegend streitbefangenen
Komprimierungstechnik befasst Die Klagerin selbst macht geltend, dass es einer durch das
Klagepatent geschutzten Kompressions- und Dekompressionsvorrichtung nur bedarf, wenn
im Zuge der Codierung der Videosignale eine 3:2-Herabsetzung erforderlich ist, bei der
uberzahlige Halbbilder anfallen. Notwendigkeiten zu einer Herabsetzung ergeben sich mit
Rucksicht auf die unterschiedlichen Frequenzen von Kino- und Fernsehbildern namentlich
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dann, wenn als Vorlage flr die Videosignale von einem Filmmaterial ausgegangen wird.
Entsprechend seiner Funktion, das technische Handeln auf dem betreffenden Gebiet zu
vereinheitlichen, ist grundsatzlich der gesamte, Standard (einschlief3lich seiner Optionen)
geeignet, eine Aussage dariber zu treffen, in welcher Weise bei Einhaltung des MPEG 2-
Standards verfahren wird. Steht - wie hier - fest, dass ein Benutzer den MPEG 2-Standard
beachtet, und ist des weiteren gesichert, dass eine mogliche dem Standard entsprechende
Vorgehensweise zur (wortsinngemalf3en oder aquivalenten) Benutzung des Klagepatents
fuhrt, so ist deshalb von einer Patentverletzung auszugehen, wenn der Umfang der
Geschaftstatigkeit des Beklagten (oder sonstige vom Klager darzulegende Umstande) den
sicheren Schluss zulassen, dass die Vorgaben des Standards bei Austbung der
Geschaftstatigkeit in ihrer gesamten Breite ausgeschopft worden sind. Dem Beklagten obliegt
unter solchen Umstanden der konkrete Vortrag dazu, dass und weshalb er bei der Befolgung
des Standards die zur Merkmalsverwirklichung fuhrende Option keinesfalls angewandt hat.

b)

Die Beklagten und ihr Privatgutachter ziehen - mit Recht - nicht in Zweifel, dass der MPEG 2-
Standard fur den Bedarfsfall ein Heraustrennen und spateres Wiedereinfiigen tberz&hliger
Halbbilder vorsieht, wie dies Gegenstand des Klagepatents ist. Zu verweisen ist insoweit auf
Ziffer 6.3.10 "Bildcodierungsextension” des Standards. AaO heil3t es unter
"progressive_frame" (2. Abs.), "top_field_firsf (4. Abs.) und "re-peat_first_field" (5. Abs.):

46

a7

"Wenn progressive_frame auf 1 eingestellt ist, zeigt es an, dass die beiden Halbbilder (des 48

Vollbildes) tatsachlich vom selben zeitlichen Moment wie das andere sind...."

"Bei einem Vollbild zeigt top_field_first, die auf 1 eingestellt jst, an, dass das obere Halbbild 49

des rekonstruierten Vollbildes das erste Halbbild ist, das vom Decodierungsverfahren
ausgegeben wird...."

Wenn progressive_sequence gleich 0 ist und progressivejframe gleich 1 ist:

Wenn es (repeat_first_field) auf 1 eingestellt ist, besteht die Ausgabe des
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Decodierungsverfahrens, die diesem rekonstruierten Vollbild entspricht, aus drei Halbbildern.

Das erste Halbbild (oberes oder unteres Halbbild, wie durch top_field_first identifiziert) wird

von dem anderen Halbbild gefolgt, daraufhin wird das erste Halbbild wiederholt.”

Unbehelflich ist die Einlassung der Beklagten, die im MPEG 2-Standard bertcksichtigte
Komprimierungstechnik des Klagepatents sei veraltet und werde seit ca. 10 Jahren (d.h.
schon zum Zeitpunkt der Patenterteilung im Jahre 1998!) nicht mehr angewandst; vielmehr
liege das Bildmaterial, auch soweit es von Kinofilmen stamme, in Form von Vollbildern,
bestehend aus zwei Halbbildern, mit der gewlnschten Frequenz vor. Die Behauptungen der
Beklagten werden bereits durch die Untersuchungsergebnisse der Klagerin zu dem
Bestellvorgang "X" in Frage gestellt, die bestatigen, dass auch in jungster Vergangenheit
nach den gerade erlauterten Vorgaben des MPEG 2-Standards verfahren wird. Wesentlicher
aber ist, dass sich der eigene Privatgutachter der Beklagten lediglich darauf bezieht (GutA S.
2, 17), dass "heutzutage" die 3:2-Formatrohversion nicht mehr dem Stand der Technik
entspreche, so dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass ein DVD-Hersteller "heutzutage"
noch DVD's herstelle, die auf einer 3:2-Formatumwandlung basieren. Vielmehr - so heil3t es
weiter - benutzten die "heutigen" Formatumwandlungsverfahren eine sog.
bewegungskompensierte Zwischenbildinterpolation ohne 3:2-Pull-Down. Damit 'stimmt
uberein, dass das von dem Privatgutachter angefuhrte "Alchemist-Formumwandlungssystem"
des Marktfuhrers X ausweislich des Anhangs Il zum Gutachten im Jahr 2004 als sechste
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Gerategeneration beworben wird. Soweit im weiteren Text davon die Rede ist, dass die erste
Produktgeneration im Jahr 1992 eingefuhrt wurde, stitzt nichts die Annahme, dass bereits
diese (erste) Version zur bewegungskompensierten Zwischenbildinterpolation ohne 3:2 Pull-
Down in der Lage war. Im Gegenteil lasst die Bezugnahme des Gutachters auf die sechste
Produktgeneration den Schluss zu, dass offenbar erst mit inr das besagte
Konvertierungsverfahren maglich geworden ist. Selbst wenn daher die vorstehend zitierten
Behauptungen zutreffen, besagen sie nicht mehr, als dass die Beklagten in jungster
Vergangenheit mutmalflich Bildmaterial verarbeitet haben, welches aul3erhalb des
Klagepatents codiert worden ist. Keineswegs ausgeraumt ist damit der Umstand, dass die
Verhaltnisse in weiter zurtickliegender Zeit anders waren. Der Gutachter der Beklagten weist
selber darauf hin, dass das 3:2-Umwandlungsverfahren (des Klagepatents) zur Zeit der
Etablierung des MPEG 2-Standards dem technisch Machbaren - und damit ersichtlich auch
dem technisch Ublichen - entsprochen hat. Dass es jedenfalls in der Vergangenheit zu einer
Verarbeitung von "Mastern" gekommen ist, die unter Anwendung des Klagepatents erstellt
worden sind, liegt unter den gegebenen Umstanden auf der Hand. Daran &ndert auch nichts
die Bemerkung des Privatgutachters, bewegungskompensierte Formatumwandler (deren
Einsatz eine Berlcksichtigung des Klagepatents Uberflissig machen) seien seit mehreren
Jahren "verfiigbar". Aussagekraftig ist nicht die - mit der eingeblendeten Bemerkung allein
angesprochene - Existenz einer Alternativtechnik, sondern deren tatsachliche Verbreitung im
Markt. Hierzu verhalten sich die Beklagten nicht. Zu ihren Gunsten kann deswegen auch
nicht davon ausgegangen werden, dass die bewegungskompensierte Formatumwandlung die
Technik des Klagepatents bereits zu einem Zeitpunkt verdrangt hatte, als die Beklagte zu 1)
ihre DVD-Pressung aufgenommen - und nach dem Erwerb der Mehrheitsanteile an der X-
fortgefiihrt hat. Zugunsten der Beklagten kann unterstellt werden, dass es aul3erhalb des
Klagepatents die Mdglichkeit gegeben hat, Filmmaterial unter Beachtung des MPEG 2-
Standards im 3:2-Format zu codieren, wie dies der Privatgutachter (GutA S. 13 ff.) darlegt.
Seine Ausfuhrungen ziehen nicht in Zweifel, dass die patentfreie Vorgehensweise etwa das
Verfahren der Wahl gewesen und daneben die Lehre des Klagepatents praktisch
bedeutungslos oder nahezu bedeutungslos gewesen sei.

c)

Da der MPEG 2-Standard somit das Klagepatent umfasst und ausreichende Anhaltspunkte
dafur bestehen, dass die Beklagte zu 1) im Rahmen ihrer umfangreichen Geschaftstatigkeit
auch von den das Klagepatent betreffenden Optionen des Standards Gebrauch gemacht hat,
ist es Sache der Beklagten darzutun, dass es trotz Befolgung des MPEG 2-Standards nicht
Zu einer patentgemalfen Verfahrensfihrung gekommen ist. Dieser Darlegungslast sind die
Beklagten nicht nachgekommen.

Erfolglos wenden sie ein, zu den geforderten Darlegungen aul3erstande zu sein. Eine
Erklarung mit Nichtwissen, wie sie von den Beklagten vorgebracht wird, sieht § 138 Abs. 4
ZPO nur fur solche Tatsachen vor, die nicht eigene Handlungen der Partei betreffen oder
Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung sind. Im Streitfall mag dies mit Rucksicht darauf zu
bejahen sein, dass die Beklagte zu 1) im Zuge ihrer DVD-Herstellung das patentgemal3e
Codierprozedere nicht selbst anwendet. Auch wenn die Einzelheiten der Verfahrensflihrung
beim Gebrauch der Kompressions- bzw. De-kompressionsvorrichtung keine "eigenen
Handlungen oder Wahrnehmungen" der Beklagten zu 1) sein mégen, scheidet eine
Anwendung des 8§ 138 Abs. 4 ZPO dennoch aus, wenn die Unkenntnis der sich mit
Nichtwissen erklarenden Partei darauf beruht, dass sie bestehende Erkundigungspflichten
verletzt hat. Solche Erkundigungspflichten werden in standiger Rechtsprechung des BGH (BB
2001, 2187; NJW 1999, 1965; vgl. auch OLG Kdln, NZG 2002, 870).angenommen, wenn es
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sich bei dem entgegnungsbedurftigen Sachverhalt um Vorgange im Bereich von Personen -
nicht nur der eigenen, sondern auch einer fremden Firma - handelt, die unter Anleitung,
Aufsicht oder Verantwortung derjenigen Partei tatig geworden sind, die sich im Prozess zu
den Behauptungen des Gegners zu erklaren hat. Von einer solchen Sachlage ist jedenfalls
fur den Zeitraum ab Mitte 2004 auszugehen. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die
Beklagte zu 1) seit dieser Zeit mit 51 % des Aktienbestandes Mehrheitsgesellschafterin der
im Bereich des Authoring tatigen X AG ist. Gemal3 88 17 Abs. 2,16 Abs. 1 AktG hat dies zur
Folge, dass kraft Gesetzes ein Beherrschungsverhaltnis vermutet wird, demzufolge die
Beklagte zu 1) unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss auf die X AG ausubt
(817 Abs. 1 AktG). Die Vermutung ist im Streitfall unwiderlegt. Zwar machen die Beklagten -
pauschal - geltend, dass die X AG den Weisungen der Beklagten zu 1) nicht unterstehe. Die
Einlassung ist jedoch unzureichend, weil mit ihr auch lediglich das Fehlen eines
Beherrschungsvertrages im Sinne von 8§ 291 Abs. 1 Satz 1 AktG gemeint sein kann, was
einen beherrschenden Einfluss nach § 17 Abs. 1 AktG nicht ausraumen wurde. Darlber
hinaus kann der Vermutungstatbestand nicht mit der Behauptung beseitigt werden, ein
beherrschender Einfluss werde tatsachlich nicht ausgeubt; vielmehr muss die Unabhéngigkeit
des in Mehrheitsbesitz stehenden Unternehmens rechtlich abgesichert sein (Bayer in MK
zurn AktG, 2. Aufl., 8 17 Rn. 93 f.). Zu letzterem verhalt sich der Sachvortrag der Beklagten in
keiner Weise. Steht infolgedessen fiir die rechtliche Beurteilung fest, dass die X AG seit Mitte
2004 von der Beklagten zu 1) beherrscht wird, so ist damit zugleich die Feststellung
gerechtfertigt, dass die X AG - die zweifelsfrei Kenntnis Uber die Details der Datencodierung
hat - im Sinne der besagten Rechtsprechung "unter der Verantwortung" der Beklagten zu 1)
ihre Geschaftstatigkeit ausgeulbt. Belanglos ist die - ohnehin nicht naher substantiierte -
Einlassung der Beklagten, nur in geringem Umfang mit der X AG als Authoring-Studio
zusammengearbeitet zu haben. In Anbetracht der bis zum Schluss der mindlichen
Verhandlung verstrichenen Zeit von weit mehr als 2 Jahren und des erheblichen Ausmalies
der Geschéftstatigkeit der Beklagten zu 1) besagt das - pauschale - Vorbringen der Beklagten
schon nicht, dass etwa nur ganz vereinzelt auf "DLT-Tapes", "DVD-RV und "Master" der X
AG zuruckgegriffen worden ist. Selbst wenn dem jedoch so gewesen sein sollte, ware den
Beklagten immer noch vorzuwerfen, dass sie sich zu den "Mastern" der Clusterwork AG nicht
mit Nichtwissen erklaren durften, sondern unter Beachtung der Vollstandigkeits- und
Wabhrheitspflicht gemaR § 138 Abs. 1 ZPO konkret dazu hétten vortragen mussen, ob bei der
Herstellung der "Master" von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch gemacht
worden ist oder nicht.

2, 56
Die von der Beklagten zu 1) angebotenen und gelieferten DVD-ROM's erfiillen die 57
Tatbestandsvoraussetzungen des § 10 PatG. 58
a) 59
Fur die rechtliche Beurteilung ist von folgenden technischen Gegebenheiten auszugehen: 60
Filmaufzeichnung 61

Zunachst wird ein Spielfilm mittels einer Kamera aufgezeichnet. Entweder handelt es si&h um
einen auf Magnetband (analog) gespeicherten Film oder um einen mit einer digitalen Kamera
aufgenommenen Videofilm, wobei die Bildpunkte 1:1 mit allen zugehorigen Informationen
(wie z.B. Helligkeit, Farbe etc.) auf einem Band bzw. einer Kassette namens "X"
abgespeichert sind.



Codierung 63

Im Anschluss erfolgt die Codierung des Videofilms, der sich ein Autho-ring-Studio widi®ét.
Das Codierverfahren geschieht unabhéngig von der urspringlichen Aufzeichnungsart in einer
in einem PC eingebrachten Codier- bzw. Encodersteckkarte. Dort werden das
Ausgangsmaterial bzw. die primaren Quelldaten komprimiert, nach dem MPEG 2-Stan-dard
codierte Daten erzeugt und diese gespeichert. Die Codierung gemal dem MPEG 2-Standard
liefert unstreitig eine Datenmenge, die gegeniber der urspringlichen Datenmenge um mehr
als 90% reduziert ist.

Speicherung der codierten Daten 65

Die MPEG 2-codierten Daten werden nachfolgend auf der Festplatte gespeichert 66

DVD-Formatierung 67

Master

und sodann in das DVD-Format formatiert. Diese Formatierung geschieht ohne Verand&ung
oder (weitere) Bearbeitung der codierten MPEG 2-Daten. Der Sinn der DVD-Formatierung
liegt in der "verlustfreien" Speicherung der gemaflR MPEG 2-Standard codierten Daten auf
einer DVD und deren "verlustfreien" Wiedergabe auf einem DVD-Abspielgerat.

69

Das Authoring-Studio fertigt nach der DVD-Formatierung ein "DLT-Tape", eine "DVD-R/Coder
ein "Master" an, auf dem die gemaR dem MPEG 2-Standard codierten Daten gespeichert
sind. Die "Master" werden entweder an den Kunden oder direkt an ein Presswerk
ausgeliefert.

Glassmaster 71

Stamper

DVD

b)

Das "DLT-Tape", die "DVD-R" oder der "Master" dienen als Pressvortage fir die von dé2
Beklagte zu 1) serienmél3ig vorgenommene Pressung des Endproduktes, der DVD. Die
Beklagte zu 1) verwendet die "Master" dabei zunéchst, um einen "Glassmaster" zu erstellen.

73

Der "Glassmaster" bildet sodann die Vortage fiir die Herstellung eines "Stamper" (= Stéfnpel),
bei dem es sich - ahnlich einer Matrize - lediglich um eine Negativabbildung der Dateninhalte
der "DLT-Tapes", der "DVD-RV oder der "Master" handelt.

75

Mit Hilfe des "Stampers" werden in der automatischen Pressanlage der Beklagten zu Tadie
Dateninhalte der urspringlichen Pressvorlage unverandert in Kunststoff- bzw.
Polycarbonatscheiben eingepragt, die als DVD's aus dem Produktionsprozess hervorgehen.
Die DVDs werden sodann von der Beklagten zu 1) an die Kunden ausgeliefert und kdnnen
auf handelsublichen DVD-Playern abgespielt werden.

77

Die DVD-ROM's der Beklagten zu 1) stellen "Mittel" dar, "die sich auf ein wesentliches 78
Element der Erfindung"” des Klagepatents "beziehen". Auf die von den Beklagten
aufgeworfene Unterscheidung - DVD-ROM, DVD-Audio und DVD-Video - kommt es dabei



nicht an. Maf3geblich ist allein das Vorhandensein von codierten Videodaten.
aa)

Die Beklagten meinen, die mittelbare Patentverletzung setze voraus, dass das in Rede
stehende Mittel (hier: die DVD) ein Anspruchsmerkmal des Klagepatents (hier: der durch
Patentanspruch 5 geschutzten Empfangs- und Dekompressionsvorrichtung) selbst
verwirklicht.

Dem ist zu widersprechen. Zwar sind typische und in der Rechtsprechung anerkannte Félle
mittelbarer Patentverletzung denkbar, bei denen das Mittel als solches eines (oder mehrere)
der Anspruchsmerkmale des geltend gemachten Patentanspruchs benutzt. Derartiges ist z.B.
bei einem Kombinationspatent gegeben, wenn ein Vorrichtungsteil angeboten oder geliefert
wird, das mit weiteren Vorrichtungsteilen (die sich bereits im Besitz des Angebotsempfangers
bzw. Abnehmers befinden oder diesem von dritter Seite zugeliefert werden sollen) zu der
patentgeschitzten Gesamtkombination zusammengefigt werden kann. Als mittelbare
Patentverletzung werden - darliber hinaus - aber auch solche Sachverhaltsgestaltungen
behandelt, bei denen sich in dem angebotenen oder gelieferten Mittel nicht notwendigerweise
ein Anspruchsmerkmal unmittelbar verwirklicht. Exemplarisch ist auf die Lieferung einer
Vorrichtung zu verweisen, mit der ein patentgeschuitztes Verfahren ausgetbt werden kann,
oder auf das Anbieten einer Maschine, mit der sich ein patentgeschitzter Gegenstand
herstellen lasst. Insbhesondere im zuletzt genannten Fall wird sich an der
Produktionsvorrichtung im Zweifel kein Anspruchsmerkmal des auf das Produktionsergebnis
bezogenen Patentanspruchs feststellen lassen.

Die Sicht der Beklagten vertragt sich auch nicht mit der Rechtsprechung des BGH (GRUR
2004, 758 - Flugelradzahler; 2004, 845 - Drehzahlermittler), wonach die geforderte
Beziehung des Mittels zu einem wesentlichen Erfindungselement bereits dann gegeben ist,
wenn sich das Mittel dazu eignet, mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentanspruchs
bei der Verwirklichung des geschitzten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken.
In den Urteilsgrinden (Fligelradzéahler, aaO zu 11.2.b) ist dieser Gedanke dahin ausgefihrt,
dass 810 PatG einen Gefahrdungstatbestand zum Inhalt hat, der darauf abzielt, den
Schutzrechtsinhaber im Vorfeld einer unmittelbaren Patentverletzung (8 9 PatG) vor einem
drohenden Eingriff in sein Patent zu schitzen. Das "Vorfeldverbot" - so heil3t es - beziehe
sich auf die Lieferung solcher Mittel (Gegenstande), die nach ihrer Wirkungsweise geeignet
sind, einen (unmittelbaren) Eingriff in den Schutzgegenstand des Patents nach sich zu
ziehen. Auch bei Beriicksichtigung dieser Erwédgungen kommt es nicht darauf an, ob das
Mittel far sich ein Anspruchsmerkmal realisiert. Entscheidend ist allein, ob das Mittel imstande
ist, in der Hand des Abnehmers zu einer unmittelbaren Benutzung des Patents beizutragen
oder diese zu fordern (BGH - Flugelradzahler, aaO zu Il.2.b am Ende).

Mit Blick auf die streitbefangenen DVD-ROM' ist solches zweifelsfrei der Fall. Entsprechen
die DVD's den maf3geblichen Teilen des MPEG 2-Standards und werden sie in ein DVD-
Gerat eingelegt, das - serienmal3ig - mit einer erfindungsgetreuen Empfangs- und
Dekompressionsvorrichtung ausgestattet ist, so kommt es unweigerlich dazu, dass die
patentgeschiitzte Decodierungsvorrichtung in Funktion genommen wird. Patentrechtlich
betrachtet liegt darin ein Gebrauchen des im Anspruch 5 des Klagepatents unter Schutz
gestellten Gegenstandes - womit eine unmittelbare Benutzungshandlung im Sinne des 8 9
Satz 2 Nr. 1 PatG gegeben ist, die durch den Vertrieb der DVD's nicht nur irgendwie
gefordert, sondern sogar entscheidend veranlasst wird.

bb)
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Zu Unrecht bestreiten die Beklagten in diesem Zusammenhang das Vorliegen eines 85
"Mittels". Selbst wenn es insofern - wie die Beklagten meinen - eines kérperlichen

Gegenstandes bedurfen sollte (vgl. BGH, GRUR 2001, 228, 231 - Luftheizgerat; Kammer,

InstGE 1, 26 - Cam-Carpet), lasst sich ein eben solcher im Streitfall nicht verneinen. Fir die
rechtliche Betrachtung ist namlich nicht auf die Videosignale oder Daten im Sinne rein

virtueller Gedanken ohne jegliche Materialisierung abzustellen. Schutz wird von der Klagerin
vielmehr zu Recht fur die mittels der klagepatentgemal3en Empfangsvorrichtung zu
dekomprimierenden Informations- und Aufzeichnungsstrukturen reklamiert, die auf einem
Aufzeichnungstrager - hier den DVD-ROM's -vorhanden und erst aufgrund dessen fir die
Dekompressionseinrichtung verarbeitbar sind.

Anspruch 5 des Klagepatents betrifft eine Empfangsvorrichtung, die in der Lage ist, 86
uberzahlige Halbbilder, die bei der Codierung des Videosignals entfernt worden sind, beim
Dekomprimieren der Videodaten wieder einzufligen. Die patentgeschuitzte Einrichtung setzt
damit - erst recht, soweit sie ihre Verwendung im Bereich der DVD-Technik findet - eine
Aufzeichnungsstruktur mit physikalischen Eigenschaften voraus, welche die optische
Auswertbarkeit der mittels der Aufzeichnungsstruktur gespeicherten Informationen
verbessern (vgl. BGH, GRUR 2005, 749 - Aufzeichnungstrager). Bei den erfindungsgemalien
Informations- bzw. Aufzeichnungsstrukturen han-. delt es sich um Speicherkapazitaten
beanspruchende Informationseinheiten, die auf dem jeweiligen Speichermedium korperlich
durch Speichereinheiten festgehalten werden und - nur- infolge des Speicherplatzes
existieren. Die zu Ubertragenden, aufzunehmenden, zu speichernden und wiederzugebenden
Videodaten sind Informationen in Folge von Zeichen, die auf einem Magnetband als
Ubergang zwischen zwei Zustanden von Magnetisierung oder auf einer optisch auslesbaren
Platte als Ubergang zwischen Orten optisch unterschiedlich aktiver Bereiche vorhanden sind.
Die Aufzeichnungstragerweisen eine durch verschiedene Magnetisierungszustande oder
durch bestimmte Vertiefungen ("Pits") und Erhebungen ("Lands") in der Laufspur
hervorgerufene raumlich-korperliche Struktur auf, weswegen die codierte bzw. komprimierte
Informationsstruktur auf dem Aufzeichnungstrager gegenstéandlich vorhanden ist. Die
Ausbildung dieser gegenstandlichen Informations- und Aufzeichnungsstruktur ist
Voraussetzung fur das Wirken der erfindungsgemafen Vorrichtung, welche die zunéchst in
patentgeméaler Weise codierten und komprimierten Daten auf Empféangerseite
dekomprimieren soll. Um eine solche Dekompression fehlerfrei zu ermoéglichen, bedarf es
einer Materialisierung bzw. Perpetuierung der codierten sowie komprimierten Daten, Die
Codierung darf - mit anderen Worten - nicht nur rein gedanklicher oder fliichtiger Art sein, da
anderenfalls die Wiedergabe des Videofilms auf einem beliebigen Abspielgerat nicht méglich
ware. Wie die Informations- und Aufzeichnungsstruktur bzw. die magnetisch aktiven dder
nicht aktiven bzw. optisch aktiven bzw. nicht aktiven Bereiche "zu lesen" sind, ergibt sich aus
der technischen Konvention.

C) 87

Aus dem unter b) Ausgeflihrten ergibt sich zugleich, dass die angegriffenen DVDROM's 88
objektiv dazu geeignet sind, fur die unmittelbare Benutzung von Patentanspruch 5 des
Klagepatents (in der Handlungsalternative des Gebrauchens der patentgeschutzten
Empfangsvorrichtung) verwendet zu werden.

Es ist des weiteren unbestreitbar, dass die Beklagte zu 1) die DVD-ROM's - ohne 89
Zustimmung der Klagerin - potentiellen Kunden (z.B. tGber ihren Internetauftritt) anbietet und -
im Falle einer Auftragsvergabe - auch liefert.
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Wie der Bestellvorgang "X" beweist, richtet sich das Angebot der Beklagten zu 1)
selbstverstandlich auch an inlandische Interessenten; auch die Beklagten selbst machen
Gegenteiliges nicht geltend. Sie wenden lediglich ein, dass es aul3erhalb ihres Kenntnis- und
Einflussbereiches liege, ob der von ihnen "belieferte" Auftraggeber die DVDxs an einen
Kunden im In- oder Ausland aushandige. Richtig daran ist, dass eine mittelbare
Patentverletzung nur vorliegt, wenn die vom Abnehmer des Mittels vorgesehene Benutzung
im Inland stattfinden soll (BGH, GRUR 2005, 845 - Abgasreinigungsvorrichtung), weil
ansonsten kein Gefahrdungstatbestand fuir eine dem PatG unterfallende unmittelbare
Patentverletzung gegeben ist, der mit 8 10. PatG - im Vorfeld - begegnet werden soll
(Kammer, InstGE 2, 82 - Lasthebemagnet). Fir die mit der Klage verfolgten Anspriiche
bedarf es jedoch nicht der Feststellung, dass jeder von der Beklagten zu 1) ausgefuhrte
Auftrag den erforderlichen Inlandsbezug aufgewiesen hat. Vielmehr gendgt ein einziger
Angebots- oder Lieferfall, der den Tatbestandsvoraussetzungen des § 10 PatG genugt das es
einen solchen gegeben hat, ist offensichtlich und wird auch von den Beklagten nicht in
Abrede gestellt. Sie selbst machen nicht geltend, ausschlief3lich an Auftraggeber geliefert zu
haben, deren Kunden die DVD-ROM's im Ausland verwendet haben. Soweit es solche Félle
gegeben haben sollte, ist es Aufgabe der spateren Rechnungslegung durch die Beklagten,
den genauen Umfang der inlandsrelevanten (allein mittelbar patentverletzenden) Angebote
und Lieferungen zu klaren.

d) 91

Erfolglos bleibt der Einwand der Beklagten, deshalb "an einen zur Benutzung der Erfindung 92
Berechtigten" geliefert zu haben, weil die DVD-Abspielgerate mit Zustimmung der Klagerin
durch Lizenznehmer des MPEG 2-Pools in Verkehr gelangt sind.

Die Beklagten Gbersehen bei ihrer Argumentation, dass es nach der unzweideutigen 93
Gesetzesformulierung auf die Benutzungsberechtigung ihres Angebotsempfangers bzw.
Abnehmers ankommt - und nicht darauf, ob der letztliche Verwender der DVD s durch ein
(z.B. aus Erschopfungsgesichtspunkten herzuleitendes) Benutzungsrecht gedeckt ist. Da die
Auftragsgeber der Beklagten zu 1) ersichtlich keinen Verwen-derstatus im genannten Sinne
haben, sondern die DVD-ROM?"s ihrerseits weitergeben, geht der Hinweis auf die lizenzierten
Abspielgerate von vornherein fehl. Er verhilft den Beklagten auch nicht im Hinblick darauf
zum Erfolg, dass die Verwender der DVD* s vielfach Privatpersonen sein werden, gegen die
sich die Vertretungsrechte aus einem Patent nicht richten (811 Nr. 1 PatG). Wie die Klagerin
zutreffend bemerkt, stellt § 10 Abs. 3 PatG klar, dass Personen, die durch 8 11 Nr. 1 bis 3
PatG privilegiert sind, im Sinne von 8§ 10 Abs. 1 PatG nicht als Personen gelten, die zur
Benutzung der Erfindung berechtigt sind. § 10 Abs. 1 PatG greift nach dem Willen des
Gesetzgebers - mit anderen Worten - auch dann ein, wenn feststeht, dass eine unmittelbare
Patentverietzung nicht stattfinden wird, weil das gelieferte Mittel z.B. im nichtgewerblichen
Bereich zu privaten Zwecken zum Einsatz kommen soll.

e) 94

Die Auftraggeber der Beklagten zu 1) bestimmen die ihnen gelieferten DVD-ROM's subjektiv. = 95
zu einer - direkten oder (Vermittelt Uber weitere Handelsstufen) indirekten -Weitergabe an
Personen, welche die DVD's - sei es im gewerblichen oder im privaten Bereich -
bestimmungsgemal? abspielen. Sind die auf der betreffenden DVD gespeicherten

Videosignale nach den Vorgaben des Klagepatents komprimiert, so werden sie in der
erfindungsgemalen Empfangsvorrichtung des DVD-Players unwillktrlich dekomprimiert. Weill

der besagte Ursachenzusammenhang ein unausweichlicher ist, rechtfertigt sich bereits mit

Bezug auf die Abnehmer der Beklagten zu 1) die Feststellung, dass ihr Benutzungswille fir



nach Mal3gabe des Klagepatents hergerichtete DVD-ROM's dahin geht, die patentgemalie
Dekompressionsvorrichtung — unmittelbar patentbenutzend - in Gebrauch zu setzen (vgl.
Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., § 10 PatG Rn. 8; Scharen, GRUR
2001, 995).

f) 96

Ob diese Verwendungsabsicht den Beklagten bekannt ist, bedarf im Entscheidungs-fall 97
keiner abschlieRenden Klarung. Denn jedenfalls ist der auf einen unmittelbar
patentbenutzenden Gebrauch der erfindungsgemafRen Dekompressionsvorrichtung bezogene
Verwendungswille der von der Beklagten zu 1) belieferten Abnehmer aufgrund der Umstande
offensichtlich. Die Offensichtlichkeit ergibt sich zum einen daraus, dass die Beklagte zu 1) im
Rahmen ihrer umfangreichen Geschéftstatigkeit zweifellos DVD-ROM's gepresst hat, bei
denen von dem patentgemalen Kompressions- und Dekompressionsprozedere Gebrauch
gemacht worden ist, und folgt zum anderen daraus, dass eine derartige DVD, wenn sie
abgespielt wird, unvermeidlich zum Gebrauch der in jedem DVD-Player vorhandenen
Empfangsvorrichtung nach Anspruch 5 des Klagepatents fuhrt. Mit Rucksicht hierauf gilt im
Streitfall die in der Rechtsprechung anerkannte Regel, dass die subjektive Bestimmung des
Abnehmers zur unmittelbar patentverletzenden Verwendung eines angebotenen oder
gelieferten Mittels aufgrund der Umstande offensichtlich ist, wenn das Mittel ausschlief3lich
patentverletzend verwendet werden kann und folgerichtig auch tatsachlich beim Abnehmer
ausschlief3lich patentverletzend verwendet wird (BGH, GRUR 2005, 848 -
Antriebsscheibenaufzug). Soweit die Kammer es in der Entscheidung "Unterstretch” (InstGE
5, 1) fir maf3geblich gehalten hat, ob die Verwendungsbestimmung fir den Anbietenden bzw.
Lieferanten in seiner konkreten Angebots- bzw. Liefersituation erkennbar war, und -
ausgehend davon - die Offensichtlichkeit in einem Fall verneint hat, in dem die gelieferte
Vorrichtung, mit der das patentgeschutzte Verfahren ausgetibt werden konnte, ein Zukauftell
war, das nie im Besitz des Anbietenden gewesen, sondern von dem Zulieferanten direkt an
den Abnehmer ausgehéandigt worden ist, rechtfertigt dies keine andere, den Beklagten
gunstige Beurteilung. Denn den Beklagten ist und war selbstverstandlich der MPEG 2-
Standard - und damit auch das zu ihm gehdrende, fir die Datenkomprimierung bedeutsame
Klagepatent - bekannt. Es mag ihnen ggf. das Wissen gefehlt haben, welche konkrete von
der Beklagten zu 1) gepresste DVD der technischen Lehre des Klagepatents folgt; angesichts
der Bedeutung des MPEG 2-Standards 'steht aber aul3er Frage, dass den Beklagten be-
wusst war, dass die Grol3zahl ihrer Pressauftrdge den MPEG 2-Standard - und mithin auch
das Klagepatent - berticksichtigen. Die Rechte aus dem Klagepatent sind - anders als die
Beklagten meinen - nicht erschopft - weder dadurch, dass die den DVD-ROM's zugrunde
Hegenden "Master" in einem Codierer unter Einsatz von Codierkarten {im folgenden;
Codiergerate) hergestellt worden sind, fur die die Anbieter der Codiergerate (Philips, Pinnacle
Systems, Sonic Solutions) eine Lizenzvereinbarung mit der MPEG X getroffen haben, noch
dadurch, dass die DVD's in Geréaten abgespielt werden, die aufgrund einer Lizenz der MPEG
Xin Verkehr gelangt sind.

1. 98
Grundsétzlich werden die Vertretungsrechte aus einem Patent konsumiert, sobald 99
der Schutzrechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung ein Dritter (beispielsweise ein 100

Lizenznehmer im Rahmen der ihm erteilten Benutzungsbefugnis) den geschiitzten
Gegenstand in Verkehr gebracht hat. Besonderheiten gelten allerdings fur Verfah-
renspatente. Sie werden nicht dadurch verbraucht, dass die Vorrichtung zur Durchfiihrung
des Verfahrens oder das aus der Verfahrensanwendung hervorgegangene Erzeugnis (8 9



Satz 2 Nr. 3 PatG) in den Handelsverkehr gelangen (BGH, GRUR 1980, 38 -
Fullplastverfahren; 2001, 223 - Bodenwaschanlage). Das dem Willen des Patentinhabers
entsprechende Inverkehrbringen unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse erschopft
ausschliel3lich die Vertretungsrechte an diesen Erzeugnissen selbst (Busse, Patentgesetz, 6.
Aufl., 8 9 PatG Rn. 151; Benkard, aaO, § 9 PatG Rn. 25).

2.a) 101

Vorliegend sind die "Master" - als unmittelbare Erzeugnisse des patentgeschitzten 102
Herstellungsverfahrens - nicht mit Zustimmung der Klagerin in Verkehr gelangt.

Auszugehen ist insoweit von dem Sachvortrag der Klagerin, dass die Bedingungen der den 103
Codiergerateherstellern verliehenen Lizenz mit dem Inhalt des im Rechtsstreit Uberreichten
Standard-Lizenzvertrages ubereinstimmen. Die Beklagten ziehen dies zwar in Zweifel und
verlangen von der Klagerin eine Vortage der mit den Codiergerateherstellern
abgeschlossenen Lizenzvertrdge. Eine Rechtsgrundlage fir dieses Begehren besteht jedoch
nicht. Selbst wenn mit Ricksicht auf die BGH-Entscheidung "Restschadstoffentfemung”
(GRUR 2006, 962) angenommen wird, dass eine Anordnung nach 8 142 ZPO bereits dann in
Betracht kommt, wenn lediglich eine gewisse Wahrscheinlichkeit fir die behauptete und
mittels der vorzulegenden Unterlage aufzuklarende Tatsache spricht, verbietet sich eine
Vorlegungsanordnung im Streitfall, weil die Beklagten fir einen von den Behauptungen der
Klagerin abweichenden Vertragsinhalt nicht einmal auf tatséchliche Anhaltspunkte gestitzte
Vermutungen anstellen kénnen. Ihr Ansinnen lauft vielmehr auf eine reine Ausforschung
hinaus, die auch im Anwendungsbereich des 8§ 142 ZPO unzuléssig ist. Die Bedingungen des
Standard-Lizenzvertrages berechtigen gemalf Ziffer 2.3 (lediglich) zur Herstellung, zum
Verkauf, zum Angebot und zum sonstigen Vertrieb von Codierungsprodukten,
Ubertragungscodierungsprodukten, Codierungssoftware und gebiindelter
Codierungssoftware, wohingegen der Gebrauch der lizenzierten Produkte nur zu anderen
Zwecken als der Codierung eines MPEG 2-Videoereignisses auf einem MPEG 2-gepackten
Medium erlaubt ist. Ausdrtcklich beinhaltet die Lizenz nicht die Erlaubnis zur Codierung eines
oder mehrerer MPEG2-Videoereignisse zur Aufnahme auf einem MPEG 2-gepackten
Medium durch gewerbliche Kunden der Codiergerate-Lizenznehmer. Vor dem Hintergrund
dieser Beschrankungsregelung geht der Einwand der Beklagten fehl, die den
Codiergerateherstellern eingerdumte Lizenz umfasse auch den Gebrauch der lizenzierten
Gerate auf der Abnehmerstufe, weil der Verkauf eines Codiergerates wirtschaftlich nur Sinn
mache, wenn die veraul3erte Vorrichtung auch in Betrieb genommen werden durfe.
Abgesehen davon, dass die Lizenzvertragsparteien vertraglich etwas anderes vereinbart
haben, ist darauf zu verweisen, dass sich die Benutzungserlaubnis auf der Stufe der
Codiergerateabnehmer selbstverstandlich aus einer eigenen Lizenznahme am Klagepatent
(fur eben den Gebrauch des erworbenen Codiergerates) ergeben kann. Wie die Klagerin
dargetan hat, entspricht es auch der Praxis, dass Authoring-Studios an den Schutzrechten
des MPEG 2-Standards eine auf die Benutzung der Codiergeréate begrenzte Lizenz erteilt
wird.

b) 104

Gegen die Zulassigkeit und Wirksamkeit der Vertraglichen Lizenzbeschrankung sind unter 105
diesen Umstanden rechtliche Bedenken nicht zu erheben. Grundséatzlich steht es dem
Patentinhaber als Ausfluss seiner alleinigen Verfligungsmacht Gber den

Erfindungsgegenstand frei, den Inhalt der Lizenzgewé&hrung nach seinem Ermessen zu
bestimmen (vgl. Benkard, aaO, 8§ 15 PatG Rn. 61). Die Erschopfung reicht infolge dessen nur

so weit wie die von der Lizenzerteilung erfassten Benutzungshandlungen (Benkard, aaO, Rn.



72). Erzeugnisse, die unter Missachtung der eingeraumten Lizenzbefugnisse in den Verkehr
gelangt sind, verletzen das Patent. Sie werden nicht gemeinfrei, so dass auch der Abnehmer
des Lizenznehmers durch das Gebrauchen solcher Gegenstande eine Patentverletzung
begeht (vgl. Benkard, aaO, Rn. 73).

3. 106

Dieselbe Beurteilung gilt im Hinblick auf den Einwand der Beklagten, die Rechte aus dem 107
Klagepatent seien deshalb erschopft, weil es sich bei den am Markt befindlichen DVD-

Playern samtlich um lizenzierte Gerate handele. Ziffer 2.2 des Standard-Vertrages sieht
ausdrucklich vor, dass die fur "Dekodierungsprodukte" verliehene Lizenz (nur) "zur

Herstellung, Auftragsherstellung, zum Benutzen, zum Verkauf, zum Anbieten oder zum
anderweitigen Vertrieb des Dekodierungsproduktes berechtigt. Die dem Geratehersteller
eingeraumte Lizenz berechtigt mit diesem Inhalt offensichtlich nicht Dritte dazu, ohne eigene
Lizenz patentgemal zu verwendende DVD's zu pressen.|V.

Ohne Erfolg berufen sich die Beklagten auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzein-wand, 108
1. 109
Allerdings gehen beide Parteien zurecht davon aus, dass der Kartellrechtseinwand 110
im Prozess Uber die Verletzung eines Patents zu beriicksichtigen ist. 111

In seiner Entscheidung "Spundfass” (InstGE 2, 168) hat der Kartellsenat des OLG Dusseldorf 112
zwar die - gegenteilige - Auffassung vertreten, dass derjenige, der das Patent eines anderen
benutzt, auch dann, wenn er vom Patentinhaber nach kartellrechtlichen Vorschriften die
Einraumung eines (entgeltlichen) Benutzungsrechtes (d.h, den Abschluss eines
Lizenzvertrages) verlangen kann, den Ausschliel3lichkeitsrechten aus dem Patent ausgesetzt
bleibt, wenn er die Benutzung aufnimmt, ohne den Schutzrechtsinhaber um die Erteilung
einer Lizenz ersucht oder- im Falle einer Ablehnung - ein Verfahren vor einer Kartellbehérde
oder einem Kartellgericht betrieben zu haben, in welchem die EinrAumung einer Lizenz hatte
angeordnet werden kénnen. Zur Begrindung ist ausgefuhrt, dass sich der Beklagte durch ein
derartiges Verhalten zur Durchsetzung einer vermeintlichen oder wirklichen Rechtsposition
(seil.: seines Anspruchs auf Lizenzierung) eine Selbsthilfe anmal3t, die (sofern nicht die
besonderen Voraussetzungen des § 229 BGB vorliegen) von der Rechtsordnung missbilligt
wird.

Diesen Erwagungen - deren Berechtigung der BGH in seiner Revisionsentscheidung 113
"Standard-Spundfass”" (GRUR 2004, 966) ausdrtcklich offen gelassen hat - vermag die
Kammer nicht zu folgen. § 229 BGB regelt lediglich einen Rechtfertigungsgrund, der besagt,
dass derjenige, der zur Durchsetzung eines ihm zustehenden Anspruchs eine Sache
wegnimmt etc rechtmafig handelt, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen, die eine
eigenmachtige Rechtsdurchsetzung ausnahmsweise als geboten erscheinen lassen,
insbesondere staatliche Hilfe zur Rechtsverfolgung nicht erreichbar ist. Mit Blick auf die
Benutzung eines Patents im Vorgriff auf einen dem Benutzer in Ansehung des Patents
zustehenden Lizenzierungsanspruch aufgrund kartellrecht-licher Vorschriften bedeutet dies,
dass der Benutzer, der die Benutzung des Patents unter den tatbestandlichen
Voraussetzungen des § 229 BGB aufnimmt, rechtmaf3ig agiert und folglich keine
Patentverletzung begeht. Etwaige Vertretungsrechte des Patentinhabers scheitern in einem
solchen Fall bereits daran, dass es - wegen des Platz greifenden Rechtfertigungsgrundes
nach § 229 BGB - an einer rechtswidrigen Patentbenutzung fehlt, (.legen die



Selbsthilfevoraussetzungen des § 229 BGB nicht vor, so folgt daraus zwar umgekehrt, dass
die Benutzungshandlungen des Lizenzsuchers rechtswidrig sind.

Mehr als ein Urteil tiber die Rechtmafiigkeit oder Rechtswidrigkeit der Patentbenutzung ist mit 114

der Antwort auf das Vorliegen oder Nichtvorliegen der Selbsthilfevoraussetzungen allerdings
nicht gefallt. Es ist insbesondere nichts dartiber entschieden, ob der bestehende Anspruch
auf Einrdumung einer Lizenz an dem benutzten Patent den Verbietungsanspriichen des
Schutzrechtsinhabers nicht auf einer anderen rechtlichen Ebene (als der der
Rechtswidrigkeit) entgegengehalten werden kann. Im Gegenteil: Die Rechtsordnung kennt
Derartiges in anderem Zusammenhang sehr wohl, wie beispielsweise § 1007 BGB fiir den
Fall verdeutlicht, dass der hinsichtlich einer Sache materiell Berechtigte die Sache, die sich
im Besitz eines anderen befindet, eigenméachtig an sich nimmt. Kénnen die
Selbsthilfevoraussetzungen des 8229 BGB nicht dargetan werden, ist die Besitzverschaffung
rechtswidrig. Dem auf § 1007 BGB gestitzten Herausgabeverlangen des friheren Besitzers
kann der Beklagte dennoch - obgleich die von ihm begangene Selbsthilfe unberechtigt war -
sein materielles Recht zum Besitz einredeweise entgegensetzen (8 1007 Abs. 3 BGB), was
zur Folge hat, dass die gegen ihn gerichtete Herausgabeklage abgewiesen wird. Es
entspricht dariber hinaus einem allgemein giltigen Rechtssatz, dass" niemand von einem
anderen etwas soll verlangen kénnen, was dieser sogleich wieder - wegen eines in der
Person des in Anspruch Genommenen begriindeten Gegenanspruchs - zuriickverlangen
konnte. Ein solches Begehren ist - unabhangig von der Art des im Einzelfall in Rede
stehenden Anspruchsrechtsmissbrauchlich, weshalb sich der Beklagte stets mit dem
Einwand verteidigen kann, dass der Klager ihm das, was er klageweise verlangt,
augenblicklich wieder zu belassen habe. Dieser allgemeine, aus den Geboten von Treu und
Glauben (8§ 242 BGB) abgeleitete Grundsatz findet auch im Patent-verletzungsprozess
Anwendung. Voraussetzung fur die dolo-petit-Einrede ist freilich, dass der Beklagte beim
Patentinhaber um die Erteilung einer Lizenz zu angemessenen Bedingungen nachgesucht
hat, was in der Regel beinhaltet, dass er Letzterem ein konkretes Vertragsangebot
unterbreitet hat, welches sich sachlich als interessengerecht und damit fir den Patentinhaber
annehmbar erweist. Ist solches geschehen, was im Streitfall vom Beklagten darzulegen sein
wird, so setzt sich der Patentinhaber dem Vorwurf rechtsmissbrauchlichen Verhaltens aus,
wenn er das Lizenzangebot entweder kategorisch zuriickweist oder aber den Vertragsschluss
von Bedingungen abhéangig macht, die ihrerseits (kartell-)rechtswidrig sind und auf die sich
deshalb der Beklagte redlicherweise nicht einzulassen braucht.

2.

Fuhrt der Verletzungsbeklagte zu seiner Rechtsverteidigung an, der Patentinhaber sei
aufgrund kartellrechtlicher Vorschriften (z.B. Art 82 EG, 8819, 20 GWB) verpflichtet, ihm am
Gegenstand des Klagepatents eine (Zwangs-)Lizenz zu erteilen, so sind zwei grundsatzliche
Fallkonstellationen auseinander zu halten:

a)

Denkbar ist zunéchst, dass sich der Patentinhaber unter Berufung auf sein
Ausschliel3lichkeitsrecht generell weigert, Dritten eine Lizenz, egal zu welchen Bedingungen,
zu erteilen. Unter solchen Umstanden stellt sich die Frage, ob den Schutzrechtsinhaber
aufgrund Wettbewerbsrechts eine Pflicht zur Lizenzerteilung trifft. Sie kann sich vordringlich
aus europaischen Kartellvorschriften - und hier namentlich aus Art 82 EG - ergeben und setzt
voraus, dass der Patentinhaber eine marktbeherrschende Stellung innehat und
aul3ergewohnliche Umstande gegeben sind. Solche liegen nach der Rechtsprechung des
EuGH (GRUR 2004, 524 - IMS Health) vor, wenn (kumulativ)
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die begehrte Patentbenutzung fur die Austibung der Tatigkeit des Benutzers dergestalt 119
unentbehrlich ist, dass flr sie auch bei gehoriger eigener Anstrengung des Patentbenutzers
kein tatsachlicher oder realistischer potenzieller Ersatz vorhanden ist,

das lizenzsuchende Unternehmen beabsichtigt, auf dem Markt neue Erzeugnisse oder 120
Dienstleistungen anzubieten, die der Schutzrechtsinhaber nicht offeriert und flr die eine
potenzielle Nachfrage der Verbraucher bestent,

die Lizenzverweigerung nicht aus sachlichen Grinden gerechtfertigt ist und 121

durch die Weigerung jeglicher Wettbewerb auf einem abgeleiteten (benachbarten) Markt 122
ausgeschlossen wird.

Ob auch das deutsche Kartellrecht eine Handhabe fiir eine Zwangslizenz in Fallen der 123
Lizenzverweigerung bietet, ist streitig. Nach zutreffender und in der Literatur ganz
herrschender Meinung (Constanze Kibel, Zwangslizenzen im Immaterialgiter- und
Wettbewerbsrecht, 2004, S. 256 f.; Immenga/Mestmacker, GWG, 3. Aufl., 8 19 Rn. 218;
Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Band 2, 2006, § 19 Rn. 90; a.A.: v.
Bechtolsheim/ Bruder, WRP 2002, 55, 59, 63) kommt § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB als
Anspruchsgrundlage nicht in Betracht, weil Immaterialgtterrechte nach dem ausdriicklich
erklarten Willen des Gesetzgebers nicht als "wesentliche Einrichtung" angesehen werden
konnen. Ob dieser Sachverhalt es verbietet, einen Kontrahierungszwang aus den
Generalklauseln in 8§ 19 Abs. 1 GWB und § 19 Abs. 4 Nr. 1 GWB herzuleiten, wird kontrovers
beurteilt (verneinend z.B. Constanze Kiibel, aaO, S 257 f.; Inmenga/Mestmacker, aaO, 8§ 19
Rn. 218 a.E.; bejahend: Loewen-heim/Meessen/Riesenkampff, aaO, § 19 Rn. 90).

Vorliegend bedarf dies jedoch keiner Entscheidung. Denn der Tatbestand einer 124
Lizenzverweigerung liegt schon im Tatsachlichen nicht vor. Die Klagerin ist - ganz im

Gegenteil - zur Lizenzvergabe bereit, und zwar zu den Bedingungen des Standard-
Lizenzvertrages, wie er von der MPEG X verwendet wird, oder zu den Konditionen ihres im
Rechtsstreit unterbreiteten Einzel-Lizenzangebotes vom 19.10.2005.

b) 125

Ist der Schutzrechtsinhaber - wie hier - prinzipiell zur Lizenzierung gewillt, stellt sich unter 126
kartellrechtlichen Gesichtspunkten allein die Frage, ob seine Lizenzierungspraxis
diskriminierend ist (weil Lizenzsucher ohne sachlichen Grund ungleich behandelt werden)
oder ob unangemessene Lizenzgebuhren verlangt werden (sog. Ausbeutungsmissbrauch).
Einschlagig sind insoweit Art 82 EG (EuGH, Slg 1988, S. 6039, 6073 - Renault; Slg 1988, S.
6211, 6235 - Volvo/Veng) und 8§ 19 Abs. 4 Nr. 2, 3 GWB, 8§ 20 GWB (vgl. Constanze Kibel,
aaO, S. 259 f.). Fur die Lizenzierung durch Patentpools, d.h. Zusammenschlisse mehrerer
Schutzrechtsinhaber zur gemeinsamen Lizenzierung der von ihnen gehaltenen Patente, gilt
im Grundsatz auch dann nichts anderes, wenn die Schutzrechte zusammen einen
Industriestandard bilden und Dritten eine Lizenzierung nur im Paket zu festen
Lizenzgebuhren angeboten wird.

aa) 127

Aul3er Frage steht zunachst, dass die Festlegung von Industriestandards auf bestimmten 128
Technologiegebieten nicht nur wirtschaftlich sinnvoll und zweckmalig ist, sondern eine
gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit darstellt, deren aul3eres Zeichen die verschiedenen
Normungsorganisationen auf nationaler und internationaler Ebene (z. B. DIN,



CEN/CENELEC, ETSI, ISO/IEC) sind. Die Standards dienen beispielsweise der allgemeinen
Sicherheit, dem Arbeits- oder Umweltschutz und kommen insofern staatlichen Vorgaben
nach, oder sie schaffen Kompatibilitatsnormen, die unabdingbare Voraussetzung dafir sind,
dass junge Technologiebereiche in angemessener Zeit einer breiten Offentlichkeit zu
akzeptablen Preisen erschlossen werden kénnen. Ein Beispiel fir den zuletzt erwahnten
Anwendungsfall ist neben dem Bereich der Nachrichtentechnik mit seinem GSM-Standard
auch der MPEG-Standard, ohne dessen technische Vereinheitlichungen die massenhafte
Verbreitung der DVD-Technik undenkbar ware. Die besagten - neuen - Technologiebereiche
zeichnen sich regelmafiig durch eine hohe Innovationsrate und dementsprechend eine hohe
Patentdichte aus, was zwangslaufig zur Konsequenz hat, dass fur den Standard auf
patentierte Technologien zurtickgegriffen werden muss (Constanze Kubel, aaO, S. 64 1.).

In einem gebundelten Lizenzangebot der am Standard beteiligten Schutzrechtsinhaber als 129
solchem liegt nichts Kartellrechtswidriges. Im Gegenteil dient es dem wohlverstandenen
Interesse etwaiger Lizenzsucher, dass ihnen eine Benutzungserlaubnis fir den gesamten
Standard aus einer Hand zu einheitlichen Konditionen offeriert wird, weil sie damit der
Notwendigkeit (und Last) enthoben werden, bei jedem einzelnen Schutzrechtsinhaber um
eine Lizenz fur dessen Patent(e) nachsuchen zu mussen. In ihren "Leitlinien zur Anwendung
von Artikel 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-Vereinbarungen" auf3ert dementsprechend
auch die Européaische Kommission keine prinzipiellen Vorbehalte gegentber
Technologiepools, selbst wenn sie - de facto oder de jure - einen bestehenden
Industriestandard unterstitzen (Rn. 210-211). In Rn. 214 wird vielmehr ausdricklich die den
Wettbewerb starkende Funktion von Technologiepools mit der Bemerkung hervorgehoben:

"Technologiepools kdnnen aber auch wettbewerbsfordernde Wirkungen haben, 130
insbesondere, indem sie Transaktionskosten senken und der Kumulierung von
Lizenzgebihren Grenzen setzen, so dass eine doppelte Gewinnmaximierung vermieden wird.
Sie ermoglichen eine zentrale Lizenzvergabe fur die vom Pool gehaltenen Technologien.

Dies ist vor allem in Sektoren wichtig, in denen Rechte an geistigem Eigentum von grof3ter
Bedeutung sind, und es fur die Marktprasenz erforderlich ist, von einer erheblichen Anzahl
von Lizenzgebern Lizenzen zu erhalten.”

Soweit der Pool lediglich aus Technologien besteht, zu denen es kein Substitut gibt und die 131
fur die Herstellung der Produkte oder die Anwendung der Verfahren, auf die sich der Pool

bezieht, unerlasslich sind, gelangt die Kommission (Rn. 216, 220) zu der abschliel3enden
Erkenntnis, dass die Einrichtung eines solchen Pools unabhangig von der Marktstellung der
beteiligten Parteien in der Regel nicht unter das Kartellverbot nach Art. 81 Abs. 1 EG fallt.

Wettbewerbsrechtliche Bedenken kénnen sich erst ergeben, wenn substituierbare Techniken 132
in einem gewissen (dominierenden) Umfang Eingang in den Pool finden. Die Leitlinien fihren
hierzu in den Rn. 213 und 221 aus:

"Technologiepools kdnnen den Wettbewerb beschranken, denn ihre Grindung impliziert 133
zwangslaufig den gemeinsamen Absatz der verbundenen Technologien, was bei Pools, die
ausschlief3lich oder vorwiegend aus substituierbaren Technologien bestehen, zu einem
Preiskartell fihren kann. Dartber hinaus kdnnen Technologiepools nicht nur den Wettbewerb
zwischen den Vertragsparteien verringern, insbesondere, wenn sie einen Industriestandard
unterstitzen oder de facto begriinden, sondern durch den Ausschluss alternativer
Technologien auch den Innovationswettbewerb. Ein vorhandener Standard und ein
entsprechender Technologiepool kbnnen den Marktzugang fir neue und verbesserte
Technologien erschweren."

134



"Werden nicht wesentliche, aber sich ergdnzende Patente in den Pool einbezogen, bestehtl35
die Gefahr des Ausschlusses fremder Technologien. Denn sobald eine Technologie
Bestandteil eines Pools ist und als Teil eines Pakets in Lizenz vergeben wird, dirfte es fur die
Lizenznehmer wenig Anreize geben, Lizenzen flr konkurrierende Technologien zu erwerben,
zumal dann, wenn die fur das Paket gezahlten Lizenzgebihren bereits eine substituierbare
Technologie umfassen. Darlber hinaus zwingt die Einbeziehung von Technologien, die fur

die Herstellung von Produkten oder die Anwendung von Verfahren, auf die sich der
Technologiepool bezieht, nicht notwendig sind, die Lizenznehmer, auch fir Technologien zu
zahlen, die sie moglicherweise nicht bendtigen...."

bb) 136

Vor dem Hintergrund dieser rechtlichen Ausgangslage bleibt die Einlassung der Beklagten, 137
der MPEG 2-Standard sei kartellrechtswidrig zustande gekommen, ohne Erfolg.

1) 138
Die Beklagten machen geltend, bei Errichtung des Standards sei nicht - wie geboten 139

- soweit als moglich auf patentierte Technologien verzichtet worden. Im Gegenteil sei es das - 140
am Ende erfolgreiche - Bestreben der an der Standardsetzung beteiligten

Industrieunternehmen gewesen, moglichst viele ihrer Schutzrechte zu etablieren. Dieser
Zielsetzung folgend seien auch erst nach - und nicht schon vor - der Ausarbeitung des

Standards Erkundigungen nach etwa bestehenden Schutzrechten im Bereich des Standards
eingeholt worden.

Unter dem Gesichtspunkt des Ausbeutungsmissbrauchs kdnnte das Vorbringen seine 141
rechtliche Relevanz aus der Erwagung beziehen, dass, weil bei der Festlegung des
Standards durch die Normungsorganisation |OS unnétigerweise patentierte Techniken
bertcksichtigt worden seien, die betreffenden Schutzrechte Eingang auch in den Standard-
Lizenzvertrag der MPEG X gefunden und die den Lizenzsuchern abverlangten Gebihren
unangemessen nach oben beeinflusst haben. Bei einer solchen Betrachtung bliebe allerdings
unbericksichtigt, dass es sich bei den Normungsgremien - ungeachtet der Tatsache, dass in
ihnen neben Anderen auch Vertreter der beteiligten Industrie mitwirken - um rechtlich und
organisatorisch selbstandige Institutionen mit eigenem Regelwerk zur Normsetzung handelt.
Selbst wenn der klagende Patentinhaber an den Beratungen zur Standardsetzung beteiligt
worden ist, bedeutet dies noch nicht, dass gerade er (ggf. im kollusiven Zusammenwirken mit
anderen Schutzrechtsinhabern) die Arbeit des Normungsgremiums gelenkt und entscheidend
veranlasst hat, dass statt einer zur Verfigung stehenden gleichwertigen patentfreien Lésung
die zu seinen Gunsten patentierte Technik in den Standard aufgenommen worden ist. Fur
einen, derartigen, die Klagerin betreffenden Sachverhalt vermdgen auch die Beklagten
keinerlei Anhaltspunkte aufzuzeigen. Ob-ein Patentinhaber dem Vorwurf kartellrechtswidrigen
Verhaltens schon dann und al-lein deswegen ausgesetzt ist, weil ihm der ohne seine
Einflussnahme zustande gekommene Industriestandard objektiv zugute kommt, erscheint
aulRerst fraglich, weil unter solchen Umstanden nicht ersichtlich ist, dass und inwiefern
Marktmacht missbraucht wird. Einer abschlieBenden Stellungnahme hierzu bedarf es jedoch
nicht. Zur Darlegung einer missbrauchlichen Normsetzung wére es namlich Sache der fur
ihren Verteidigungseinwand beweispflichtigen Beklagten gewesen, nicht nur - wie geschehen
- blof3 pauschale Anschuldigungen und Verdachtigungen zu erheben, sondern substantiiert
darzutun, welche gleichwertige patentfreie anstelle welcher patentierten Technik in den



Standard hétte aufgenommen werden kénnen. Entsprechende Alternativen hatten namentlich
fur das Klagepatent aufgezeigt werden mussen, wobei selbstverstandlich ein einzelner Fall
noch keinen "Missbrauch" begrindet. Erforderlich ware vielmehr der Nachweis eines
systematischen, im Zweifel mehrere Schutzrechte betreffenden Vorgehens gewesen, fiir die
eine zur Verfigung stehende patentfreie Ausweichtechnik nicht Gbersehen werden konnte,
aber bei der Standardsetzung Ubergangen worden ist. Zu den insoweit erforderlichen Details,
ohne die jedwede Missbrauchsprifung bereits im Ansatz scheitern muss, verhélt sich der
Sachvortrag der Beklagten in keiner Weise. Unbehelflich ist in diesem Zusammenhang die
Anklindigung der Beklagten im Schriftsatz vom 17.08.2006 (S. 21; GA 1l 389),
erforderlichenfalls spezifizierter vortragen und Beweise anbieten zu kdnnen. Fir die rechtlich
beratenen Beklagten konnte schlechterdings kein Zweifel daran bestehen, dass die
tatbestandlichen Voraussetzungen einer missbrauchlichen Lizenzie-rungspraxis, da es sich
um einen gegenuber den Vertretungsrechten aus dem Klagepatent erhobenen Einwand zur
Rechtsverteidigung handelt, nach allgemeinen Grundsétzen zu ihrer Darlegungs- und
Beweislast stehen. Angesichts der Eindeutigkeit der prozessualen Rechtslage bedurfte es
auch eines gerichtlichen Hinweises hierzu nicht. Bei ordnungsgeméafer Prozessfihrung
verstand es sich deswegen von selbst, dass der Vorwurf einer missbrauchlichen
Einbeziehung gewerblicher Schutzrechte in den MPEG 2-Standard mit substanzlosen
Behauptungen, wie sie in den Schriftsatzen vom 16.03.2006 und 17.08.2006 enthalten sind,
nicht zu untermauern ist, sondern einer ins Einzelne gehenden, der Erwiderung durch die
Klagerin und der Uberprifung durch das Gericht zuganglichen Substantiierung bedarf.
Dieselbe Beurteilung gilt fir den Einwand der Beklagten, in den MPEG 2-Standard seien
ungultige Schutzrechte aufgenommen worden. Im Rahmen ihrer kartellrechtlichen
Ausfuihrungen verhalten sich die Beklagten nicht ndher dazu, um welche Patente es sich
hierbei handeln soll. Selbst wenn angenommen wird, dass die Beklagten diejenigen
Schutzrechte im Blick haben, die sie in den vor der Kammer gefuhrten Rechtsstreitigkeiten
mit einer Nichtigkeitsklage angegriffen haben, so bleibt festzustellen, dass es sich um 5 (von
derzeit insgesamt 134 zum MPEG 2-Standard gehorenden Patentfamilien) handelt. Keine der
Nichtigkeitsklagen bietet dabei eine Erfolgsaussicht, die eine Aussetzung des
Verletzungsrechtsstreits vertretbar erscheinen lasst. Selbst wenn sich diese Prognose in dem
einen oder anderen Fall als unzutreffend erweisen und es tatséchlich zur Vernichtung eines
(oder mehrerer) zum Standard zahlender Schutzrechte kommen sollte, ist damit noch
keinesfalls ein "Missbrauch” belegt. Von ihm kdnnte - wenn Uberhaupt - allenfalls dann
gesprochen werden, wenn feststiinde, dass nicht nur in einem einzelnen Fall versehentlich,
sondern wiederholt systematisch schutzunfahige Patente in den MPEG 2-Standard
aufgenommen worden sind, und zwar in Kenntnis und Billigung ihrer mangelnden
Rechtsbestandigkeit. Allein der Erfolg einer Nichtigkeitsklage besagt deshalb noch nichts fur
einen Missbrauch, solange nicht festgestellt ist, dass die Vernichtungsentscheidung nicht auf
einem erst nachtraglich aufgefundenen Stand der Technik, sondern einer Entgegenhaltung
beruht, die bereits bei der Standardsetzung positiv bekannt, zumindest aber ohne weiteres
ermittelbar war, und angesichts derer .die Schutzunfahigkeit klar zutage lag. Fur ein
derartiges Szenario bietet das Vorbringen der Beklagten keine Grundlage.

cC) 142

Erfolglos beméngeln sie gleichfalls, dass vor Aufnahme der einzelnen Schutzrechte in den 143
Standard-Lizenzvertrag der MPEG X keine unabhangige Begutachtung daraufhin

durchgefiuihrt worden sei, ob das fragliche Schutzrecht durch den MPEG 2-Standard gestutzt

sei. Dieses Versaumnis eroffne die Mdglichkeit, dass der den Lizenzsuchern angebotene

Vertrag in missbrauchlicher Weise Schutzrechte berticksichtige, deren Benutzung durch den
Standard nicht vorgegeben sei, was sich in unangebracht hohen Lizenzgebihren



niederschlage.

Zwar ist den Beklagten zuzugestehen, dass ein Ausbeutungstatbestand regelmafig zu 144
bejahen sein wird, wenn nicht blol3 in einem einzelnen, ggf. selbst bei gewissenhafter Prifung
nicht zu vermeidenden Fall, sondern planméafig fur die Einhaltung des Standards nicht
notwendige Schutzrechte Eingang in den Lizenzvertrag finden, so dass der Zweck erkennbar
wird, ie Lizenzgebuhren durch die Aufnahme mdglichst

vieler Patente ungerechtfertigt zu steigern. Die beweispflichtigen Beklagen (vgl. 145
Langen/Bunte, Kommentar zum deutschen und europaischen Kartellrecht, 1. Band, 10. Aufl.,
8§ 20-GWB Rn. 203) haben indessen schon nicht vorgetragen, welche Lizenzschutzrechte aus
welchen Grinden Uber den MPEG 2-Standard hinausgehen sollen. Allein der Umstand, dass
die von der MPEG X fur die Prufung von Aufnahmeantragen in den Standard
hinzugezogenen Patentanwalte (denen auch die Beklagten die fachliche Eignung fur die
Beurteilung der mafR3geblichen technischen Fragen nicht absprechen) nicht vollig unabhéngig
sind, sondern in Verletzungsprozessen aus zum Standard gehérenden Patenten als
Parteivertreter von Schutz-rechtsinhabern agieren, lasst fur sich keinesfalls den Schluss auf
eine missbrauchli-che Bestlickung des Lizenzvertrages mit Schutzrechten zu. Dass der
Gutachter "im Lager der Schutzrechtsinhaber steht”, kann allenfalls die Gefahr mit sich
bringen, dass bei der Begutachtung wirtschaftliche Interessen der dem Pool angehdrenden
Unternehmen - bewusst oder unbewusst — tUberméafig bertucksichtigt werden. In
Ubereinstimmung hiermit sehen auch die Leitlinien der Kommission in der Unabhangigkeit
der Sachverstandigen keine unverzichtbare Voraussetzung fir eine kartellrechtsgeméalRe
Poolbildung und Lizenzvertragsgestaltung, sondern lediglich einen indiziellen Faktor unter
mehreren im Rahmen der Missbrauchsbeurteilung. Die Rn. 232, 233 fuhren in diesem Sinne
aus:

"Ferner ist von Bedeutung, in welchem Umfang unabhangige Sachverstandige bei der 146
Grundung und den Téatigkeiten des Pools herangezogen werden. Beispielsweise ist die
Bewertung, ob eine Technologie fur einen vom Pool geschiitzten Standard wesentlich ist oder
nicht, haufig ein komplexer Vorgang, der besonderes Fachwissen erfordert. Die Einschaltung
unabhéangiger Sachverstandiger bei der Auswahl der Technologien kann langwierig sein, bis
gewahrleistet ist, dass die Auflage, lediglich wesentliche Technologien aufzunehmen, in der
Praxis erfullt ist.”

"Die Kommission wird berticksichtigen, wie die Sachverstandigen ausgewahlt werden und 147
welche Aufgaben sie genau haben. Die Sachverstandigen sollten von den Unternehmen, die
den Pool bilden, unabhangig sein. Falls sie mit den Lizenzgebern verbunden oder sonst wie
von ihnen abhangig sind, wird ihrem Beitrag weniger Gewicht beigemessen. Die
Sachverstandigen mussen ferner Uber das notwendige Fachwissen verfugen,um die
verschiedenen Aufgaben zu erfillen, mit denen sie betraut werden.

Generelle Verdachtigungen und Unterstellungen allein aufgrund der Nahe des 148
Sachverstéandigen zu einzelnen Poolmitgliedern verbieten sich schon aus grundsatzlichen
Erwagungen. Erst recht sind sie jedoch im Streitfall verfehlt, weil es sich bei den betroffenen
Personen nicht um weisungsgebundene Angestellte, sondern um Patentanwalte handelt, die
jedenfalls nach deutschem Verstandnis einen freien Beruf austiben (§ 2 PAO) und

unabhangiges Organ der Rechtspflege sind (8 1 PAO). Mit Rucksicht auf diese Stellung und
Verantwortlichkeit ist der Grad einer etwaigen "Abhangigkeit" von vornherein begrenzt und

die Gefahr einer unsachgemaéafen Beeinflussung des Begutachtungsergebnisses eher

fernliegend. Angesichts dessen hatte es greifbarer Anhaltspunkte dazu bedurft, dass das

standige Mandatsverhaltnis der Sachverstandigen zu am Pool beteiligten



Schutzrechtsinhabern tatsachlich zu unangemessenen Entscheidungen bei der Aufnahme
einzelner Schutzrechte in den Standard-Lizenzvertrag gefuhrt hat. Solche Umsténde zeigt der
Sachvortrag der Beklag: ten jedoch nicht einmal ansatzweise auf.

Hinzu kommt, dass dem Verletzer - wie vorliegend den Beklagten - ein etwaiger 149
Kartellverstol3 nur zugute kommen kann, wenn er von denjenigen Lizenzschutzrechten, die
durch den Standard nicht gestltzt werden, keinen Gebrauch macht. Benutzt er die
betreffenden Schutzrechte namlich gleichfalls, muss er hierfiir auch eine Benutzungsgebuhr
zahlen* so dass das Fordern einer auch die fur den Standard entbehrlichen Schutzrechte
umfassenden Lizenzgebuhr jedenfalls in Bezug auf ihn keinen Rechtsverstol3 begriinden
kann. Zu einem rechtserheblichen Verteidigungsvorbringen gehért demgemal nicht nur die
Behauptung, bestimmte (konkret zu bezeichnende-) Lizenzvertragsschutzrechte lagen
aul3erhalb des Standards; vorgetragen werden muss dartber hinaus, dass von ihnen kein
Gebrauch gemacht werde. Gemessen hieran sind die Darlegungen der Beklagten
unzureichend. Sie ergeben namlich nicht die Behauptung, dass und welches fur den MPEG
2-Standard verzichtbare Lizenzschutzrecht von ihnen nicht benutzt werden soll.

dd) 150

Dass der Standard-Lizenzvertrag der MPEG X als Vergitung eine feste Sticklizenzgebihr 151
und keinen prozentualen Anteil am Fabrikabgabepreis vorsieht, ist (kar-tell-)rechtlich
unbedenklich. In Lizenzvertragen wird als Bemessungsgrindlage fiir die
Vergutungsberechnung zwar vielfach der vom Lizenznehmer mit der lizenzierten Vorrichtung
oder Sachgesamtheit erzielte Umsatz vereinbart. Dahinter steht die Erwagung, dass eine
Umsatzlizenz auf einfache Weise eine angemessene Beteiligung des Patentinhabers an
denjenigen Vorteilen gewahrleistet, die der Lizenznehmer aus der Benutzung des
Lizenzschutzrechtes tatséchlich gezogen hat. Die Gebrauchlichkeit einer Umsatzlizenz
besagt jedoch' noch nicht, dass eine andere Art der Vergutungsberechnung (namentlich eine
Stucklizenz) unangemessen ware. Fir den Streitfall trifft sogar das Gegenteil zu. Mit Recht
verweist die Klagerin darauf, dass eine Stiicklizenzgebihr in besonderem Mal3e die
kartellrechtlich gebotene Gleichbehandlung aller Lizenznehmer sicherzustellen vermag, weil
die feste Sticklizenz fur jeden Wettbewerber den selben preisbildenden Kostenfaktor schafft.
Eine Umsatzlizenz wirde demgegentber zur Folge haben, dass sich die Lizenzgebihr
proportional mit sinkenden Abgabepreisen reduzieren wirde, was vor allem umsatzstarke
Lizenznehmer begtinstigen und ihnen einen Preiskampf zu Lasten kleinerer Lizenznehmer
ermoglichen wiirde. Im Ubrigen miissten die Lizenznehmer bei Vereinbarung einer
Umsatzlizenz das Risiko auf sich nehmen, nicht mehr angemessen fir ihre Erfindungen
entlohnt zu werden, wenn die prozentual vom Umsatz berechneten Lizenzgebihren im Falle
eines Preisverfalls auf dem Markt fur die Lizenzprodukte nachhaltig sinken. Derartiges ist
unzumutbar, weil jeder Lizenzgeber - auch der marktbeherrschende - unbestritten Anspruch
auf Lizenzgebulhren hat, die seinen Investitionen und seiner Innovationsleistung gebihrend
Rechnung tragen (Constanze Kibel, aaO, S. 278). Eine Lizenzgebuhrenregelung, die -. wie
die Vereinbarung einer Sticklizenz - diesem legitimen Anliegen dient, ist rechtlich nicht zu
beanstanden.

ee) 152

Die Einwande der Beklagten gegen die Lizenzhdhe greifen samtlich nicht durch.Das Fordern 153
einer unangemessen hohen Lizenzgebuhr kann fur sich den Vorwurf des Missbrauches einer
marktbeherrschenden Stellung rechtfertigen. Als "unangemessen" ist eine Lizenzforderung zu
betrachten, wenn sie den hypothetischen Preis, der sich bei wirksamem Wettbewerb auf dem
beherrschten Markt gebildet hatte, erheblich Gberschreitet, es sei denn, es gibt eine



wirtschaftliche Rechtfertigung fir diese Preisgestaltung (zu Art. 82 EG: EuGH, Slg 1978, S.
207, 305 - United Brands; zu § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB: Immenga/Mestmacker, aaO, 8 19 Rn.
153, 159, 160). Zur Ermittlung des sich ohne Marktbeherrschung mutmallich ergebenden
"als ob Wettbewerbspreises" ist das sog. Vergleichsmarktkonzept gebrauchlich, das aus
einem rdumlich, sachlich oder zeitlich vergleichbaren Markt mit intaktem Wettbewerb
Ruckschlisse auf die hypothetische Lizenzgebihrenbildung im beherrschten Markt zieht (zu
Einzelheiten vgl. Immenga/Mestméacker, aaO, § 19 Rn. 161-167 und Constanze Kibel, aaO,
S. 250 1.). "Sachlicher Vergleichsmarkt" meint in diesem Zusammenhang Markte verwandter
Waren oder Leistungen mit ahnlicher Produktionstechnik sowie &hnlicher Lieferanten- und
Abnehmerstruktur. Die Vergleichsmarkte missen nicht nur ohne Marktbeherrschung sein,
sondern aul3erdem geeignetes und ausreichend sicheres Vergleichsmaterial liefern (BGH,
WUWI/E 2309, 2311 - Glockenheide). In geeigneten Fallen kann statt einer
Vergleichsmarktbetrachtung' auch das Konzept der Gewinnbegrenzung herangezogen
werden, das die Entwicklungskosten des lizenzbereiten Patentinhabers und eine ihm
zugebilligte (Ubliche) Gewinnspanne mit den tatsachlich geforderten Lizenzgebihren in
Beziehung setzt (vgl. dazu Loe-wenheim/Meessen/Riesenkampff, aaO, 8§ 19 Rn. 80;
Constanze Kubel, aaO, S. 251 f.). Die Beweislast fir die Voraussetzungen eines
Ausbeutungsmissbrauchs liegt dabei nach allgemeinen Regeln beim Beklagten, der sich zu
seiner Rechtsverteidigung darauf beruft. Lediglich im Rahmen des
Gewinnbegrenzungskonzepts treffen den Patentinhaber sekundare Darlegungslasten zu
seinen Entwicklungskosten, die dem Beklagten naturgemaf unbekannt sind und zu denen
der Patentinhaber unschwer vortragen kann.

(1) 154

Zu keinem der vorgenannten - im eigenen Privatgutachten der Beklagten angesprochenen - 155
Konzepte verhélt sich der Vortrag der Beklagten in ausreichender Weise. Dass flr die
Lizenzierung der den MPEG 2-Standard betreffenden Schutzrechte ein raumlich oder zeitlich
selbstandiger, zum Vergleich geeigneter Markt mit Wettbewerb existiert (hat), ist nicht zu
erkennen. Nachdem die Lizenzschutzrechte von Hause aus territorial beschréankt sind, die
durch einen Industriestandard gesicherte Mdglichkeit ihrer Vergabe den malf3geblichen
"Markt" fur die Verleihung von Benutzungserlaubnissen begrindet (BGH, GRUR 2004, 966,
967 f. - Standard-Spundfass) und die bei einer solchen Sachlage mit der Inhaberschaft der
Lizenzschutzrechte verbundene Ausschliel3lichkeitsbefugnis die marktbeherrschende
Position der Lizenzgeber hervorruft, ware ein eben diese Schutzrechte und ihre Lizenzierung
betreffender vergleichbarer Markt, der die Lizenzvergabe in einem anderen Territorium oder
zu einer anderen (friheren) Zeit unter regularen Wettbewerbsbedingungen zum Gegenstand
hat, von vornherein nur denkbar, wenn es zu einer Lizenzvergabe bereits vor der Etablierung
des MPEG 2-Standards gekommen ware. Dafir fehlen jedwede Anhaltspunkte. Auch zu
einem sachlich vergleichbaren Markt, der nicht nur ein &hnliches technisches Gebiet
voraussetzen, sondern aul3erdem einen funktionierenden Wettbewerb verlangen wirde,
haben die Beklagten nichts vorgetragen. Ganzlich pauschal ist ebenso ihre Einlassung, die
Lizenzgebluhren des Standard-Lizenzvertrages der MPEG X stinden zu den zu
amortisierenden Entwicklungskosten der Lizenzgeber auf3er Verhaltnis. Um plausibel zu
machen, dass die verlangten Lizenzentgelte zu einem Gberméalkigen (unangemessenen)
Gewinn auf Seiten der Poolmitglieder fihren, hatte zumindest Uberschlagig dargetan werden
missen, welche Investitionen fur die gesamten vom Standard gestltzten Lizenzschutzrechte
In Ansatz zu bringen sind, welche Einnahmen die Lizenzgeber in der Vergangenheit aus dem
Standardvertrag erzielt haben und welche Einklnfte ihnen wahrend der Restlaufzeit der
Lizenzpatente voraussichtlich noch zuflie3en werden. Zu alledem verhalten sich die
Beklagten nicht einmal andeutungsweise.



(2)

Substantiiert und einlassungsféahig ist allein ihr Vortrag zur Entwicklung der

Fabrikabgabepreise fur die den Markt dominierenden DVD 5 und DVD 9, deren Anteile im
Jahr 2004 bei 44 % (DVD 5) und 54 % (DVD 9) gelegen hat. Fur die rechtliche Beurteilung
kénnen insoweit die auf statistischen Erhebungen der Understanding & Solutions Ltd.
gestutzten Behauptungen der Beklagten unterstellt werden, dass die von einem Presswerk
erzielten Fabrikabgabepreise fur DVD 5 und DVD 9 von 1997 bis 2004 bzw. 2005 nach

MaRgabe der nachfolgenden Ubersichten um durchschnittlich etwa 80 % eingebrochen sind.

Entwicklung der DVD-Abgabepreise (1997 bis 2005):
1997 2005 Veréanderung in %
DVD 5 2,65 US-Dollar 0,51 US-Dollar -80,7
DVD 9 4,50 US-Dollar 0,70 US-Dollar -84,4
Preisverteilung in 2004:
DVD 5 DVD 9
Kleine Produktionsmenge (15 % Marktanteil) 0,82 US-Dollar |1,25 US-Dollar
Grol3e Produktionsmenge, Filmgesellschaften (70 [0,47 - 0,65 US- (0,62 - 0,82 US-
% Marktanteil) Dollar Dollar
: . . 0,26 - 0,43 US- |0,45-0,62 US-

0 b ) ) )
Zeiten geringer Auslastung (10 % Marktanteil) Dollar Dollar
Covermounts (5 % Marktanteil) 0,25 US-Dollar |0,31 US-Dollar

Es mag des weiteren - wie die Beklagten geltend machen - sein,
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dass nach den - allerdings nicht weiter belegten - aktuellen Feststellungen der Future plc. 563
Februar 2006 derzeit keine Angebote flir DVD-Pressauftrdge mit einem Sttickpreis tber 0,30
EUR (DVD 5 und DVD 9) mehr nachgefragt werden und

dass Universal Pictures kirzlich eine Ausschreibung fiir seine gesamte den europaischenl64
Markt betreffende DVD-Produktion mit einem Stickpreis von 0,195 EUR (DVD 5) und 0,20

EUR (DVD 9) ausgeschrieben hat.

Samtliche vorerwahnten Preise diirfen nicht ohne Rucksicht darauf bewertet werden, dass

die DVD-Stuckzahlen in demselben Zeitraum "explodiert” sind. Unter Berufung auf die Daten

der Understanding & Solutions Ltd. nennen die Beklagten fiir den Bereich der Européischen
Union zuziglich der Schweiz selbst die nachstehend eingeblendeten Werte:

1997 2004

55.000 bvD 1. 800.000.000 DVD

165

166



Es ist eine wirtschaftliche Selbstverstandlichkeit, dass die seit 1997 rasant gestiegenen 167
Stiuckzahlen eine Massenproduktion ermdglicht haben, die weitreichende

Rationalisierungseffekte, Einsparungen beim Einkauf von Rohmaterialien und damit letztlich

eine deutlich verbesserte Kostenstruktur erlaubt, als sie mit Blick auf die anfanglich

nachgefragten Kleinserien gegeben war. Vor diesem Hintergrund stellt es eine natirliche und
volks- wie betriebswirtschaftlich vollig berechtigte Erscheinung dar, dass die

Fabrikabgabepreise mit steigender Nachfrage sinken. Das Nachgeben des Preisniveaus an

sich kann deshalb keinesfalls rechtliche Folgerungen nach sich ziehen.

In Betracht kamen sie allenfalls dann, wenn der eingetretene Preisverfall fir DVD's ein 168
Ausmalf erreicht hatte, bei dem die geforderten Lizenzgebihren einen

aullerverhaltnismafigen Anteil an dem unter Verwendung der Lizenzschutzrechte erzielbaren
Umsatz ausmachen wirden. Derartiges haben die Beklagten indessen nicht substantiiert
vorgetragen. Es mag zutreffen, dass die von samtlichen Patentpools (3C/4C, 6C, MPEG X,
X-AC3) beanspruchten Stiicklizenzgebuhren in ihrer Summe - bei fallenden

Fabrikabgabepreisen - einen stetig steigenden und mittlerweile durchaus beachtlichen
Umsatzanteil ausmachen, wie dies aus der nachfolgenden Ubersicht hervorgeht.

DVD5 DVD 9 169
1997 6% A%
2004 23 % 17 %

Der Lizenzgebihrenanteil von ca. 20 % mag prima facie auch hoch erscheinen, insbesondere 170
vor dem Hintergrund, dass es sich bei den lizenzpflichtigen DVD's um Massenprodukte
handelt, bei denen im Allgemeinen nur geringe Lizenzsétze vereinbart zu werden pflegen,
weil sich hinreichende Lizenzsummen flr den Schutzrechts-inhaber im Ergebnis tber die
erheblichen Stick- und Umsatzzahlen seines Lizenznehmers einstellen. Zu bedenken ist
jedoch, dass der Lizenzanteil nicht nur eine einzelne Erfindung vergitet, sondern eine
Vielzahl von Patenten verschiedener Inhaber abdeckt. Allein mit Blick auf den MPEG 2-
Standard handelt es sich um ca. 700 Schutzrechte aus 134 Patentfamilien. Hinzuzurechnen
sind die Schutzrechte (unbekannter Anzahl), welche vom 3C/4C-Pool, vom 6C-Pool und von
X (AC3) verwaltet werden. Jeder der an einem der streitigen Technologiepools beteiligten
Schutzrechtsinhaber hat - wie oben bereits angesprochen - fiir jede seiner in den Pool
eingebrachten und benutzten Erfindungen Anspruch auf ein Entgelt, das nicht nur seine
Entwicklungskosten amortisiert, sondern ihm dartber hinaus eine angemessene Belohnung
fur seine Innovationsleistung verschafft. Dass angesichts dieser zugunsten der
Schutzrechtsinhaber einzustellender Bemessungsfaktoren die geforderte Stiicklizenz -
zumindest inzwischen - unangemessen ware, gibt das Vorbringen der Beklagten nicht her.

Es bietet ebenso wenig einen Anhalt dafr, dass die Lizenzgebihren aus den erzielbaren 171
Umsatzen nicht mehr unter Wahrung eines ausreichenden Eigengewinns bestritten werden
kénnen. In diesem Zusammenhang kommt es nicht auf die - allein mitgeteilte - Situation der
Beklagten zu 1) an (bei der sich die Fertigungskosten fur eine DVD 5 auf 0,1985 US-Dollar

und ftr eine DVD 9 auf 0,2016 US-Dollar belaufen sollen), sondern darauf, wie sich die
Herstellungskosten bei den Presswerken - unter Ausschépfung maglicher und zumutbarer
Einsparpotenziale - allgemein darstellen. Nur eine in diesem Sinne auf den Durchschnitt
abstellende Betrachtung stellt sicher, dass der Vorwurf eines Ausbeutungsmissbrauchs nicht
ungerechtfertigt an die betriebswirtschaftlichen Sonderbedingurigen eines einzelnen



Wettbewerbers anknipft, dessen Rationalisierungsgrad ggf. unzureichend oder dessen
sonstige betriebliche Effizienz verbesserungsbediirftig ist, sondern an die fur den
beherrschten Markt typischen Produktions- und Vertriebsbedingungen. Zur allgemeinen
Kostenlage bei den Presswerken fehlen hingegen jegliche Angaben der Beklagten, Dartber
hinaus belegt die Tatsache, dass nach den unwiderlegten Angaben der Klagerin weltweit 114
Presswerke mit einem Marktanteil von 88 % Lizenznehmer der MPEG X sind (und somit
Lizenzgeblhren nach dem Standardvertrag entrichten), wobei es sich in 44 Fallen um in
Europa ansassige Unternehmen handelt, dass eine erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb
durch die geforderten Lizenzen offenbar nicht in Frage gestellt wird.

) 172

Soweit die Beklagten darauf aufmerksam machen, dass ein besonders krasser Preisverfall im 173
Bereich der Pressung von Covermounts eingetreten sei, welche etwa 45-50 % ihres
gesamten Auftragsvolumens ausmachten, rechtfertigt auch dies keine andere Beurteilung. Es
mag sein, dass die Uber alle Marktsegmente (kleine Produktionsmengen, Auftrdge von
Filmgesellschaften, Bestellungen zu Zeiten geringer Auslastung, Covermounts) hinweg
einheitliche Lizenzgebuhrenbelastung die Beklagten aufgrund der weit Gberdurchschnittlichen
Bearbeitung von Covermounts in besonderem Mal3e unter Kostendruck setzt. Der Vorwurf
eines Ausbeutungsmissbrauchs lasst sich daraus schon deshalb nicht ableiten, weil es nicht
Aufgabe des Kartellrechts ist, jedem Wettbewerber unabhangig von seiner konkreten
Ausrichtung im fraglichen Markt eine gewinnbringende Teilnahme am Wirtschaftsleben zu
ermdglichen. Gerade weil die Poolmitglieder - worauf die Beklagten in anderem
Zusammenhang selbst abheben - gehalten sind, alle Lizenzsucher gleich zu behandeln, ist es
gerechtfertigt, dass sich die Lizenzbedingungen an den durchschnittlichen Verhéaltnissen auf
dem beherrschten Markt orientieren. Die Fabrikabgabepreise speziell auf dem Marktsegment
der Pressung von Covermounts kdnnen von daher bei der Festsetzung angemessener
Lizenzgebuhren allein deswegen nicht den Ausschlag geben (oder auch nur einen irgendwie
nennenswerten Einfluss austiben), weil inr Marktanteil mit etwa 5 % vernachlassigbar gering
ist.

ff) 174
Einen Kartellverstol3 unter Diskriminierungsgesichtspunkten haben die Beklagten 175
ebenso wenig nachgewiesen. 176
0) 177

Im rechtlichen Ausgangspunkt zutreffend stehen die Beklagten auf dem Standpunkt, dass 178
eine Diskriminierung insbesondere dann in Betracht kommt, wenn der Zugang zu einem
nachgelagerten Markt aufgrund einer Norm oder norméahnlichen Rahmenbedingung von der
Einhaltung der patentgeméafen Lehre abhangig ist und der Patentinhaber diesen Umstand
dazu ausnutzt, den Marktzutritt nach Kriterien zu beschranken, die der Zielsetzung des GWB
(die Freiheit des Wettbewerbs zu gewébhrleisten) widersprechen (BGH, GRUR 2004, 960 -
Standard-Spundfass). Will der Patentinhaber Lizenzinteressenten unterschiedlich behandeln,
indem er einzelne von ihnen entweder vollstandig von einer Lizenzerteilung ausschliel3t oder
Lizenzen zu schlechteren Konditionen anbietet als anderen Lizenznehmern, muss er hierfir
sachliche Grinde anfihren kdnnen. An sie dirfen keine zu geringen Anforderungen gestellt
werden, wenn die technische Lehre des Lizenzpatents zu einer Industrienorm erhoben
worden ist, so dass der Schutzrechtsinhaber seine marktbeherrschende Stellung nicht allein
dem in der patentierten Erfindung liegenden technischen Fortschritt verdankt, sondern im



wesentlichen auch der Tatsache, dass sich aufgrund des bestehenden Industriestandards
von vornherein keine Nachfrage nach anderen konkurrierenden technischen Losungen
entwickeln kann (BGH, GRUR 2004, 966, 968 Standard-Spundfass). Ob die
Ungleichbehandlung sachlich gerechtfertigt ist, richtet sich danach, ob die relative
Schlechterbehandlung der betroffenen Unternehmen als wettbewerbskonformer, durch das
jeweilige Angebot im Einzelfall bestimmter Interessenausgleich erscheint oder aber auf
Willkar bzw. wirtschaftlich/unternehmerisch unverniinftigem Handeln beruht (BGH, GRUR
2004, 966, 969 - Standard-Spundfass). Die Beweislast fur die Ungleichbehandlung hat der
Beklagte, der sich auf den Verstol3 gegen das Diskriminierungsverbot beruft; sachliche
Grunde fur die Ungleichbehandlung sind vom marktbeherrschenden Patentinhaber
nachzuweisen.

Dies vorausgeschickt, ist der Vortrag der Beklagten grundsatzlich beachtlich, freie 179
Presswerke wirden dadurch diskriminiert, dass die Mitglieder des 4C- und des 6C-Pools
sowie die Firma X sich kostenlose Kreuzlizenzen eingeraumt hatten, wovon die
konzernzugehorigen Presswerke — X AG, X und X - im Wettbewerb profitierten. Rechtlich
erheblich ist genauso die weitere Behauptung der Beklagten, der Firma X seien von der
MPEG X insgeheim Vorzugsbedingungen eingerdumt worden, wonach als Jahreslizenz ein
maximaler (der X angesichts ihrer ganz erheblichen Stiickzahlen vorhersehbar zugute
kommender) Betrag von 2.000.000 US-Dollar geschuldet werde. Dass die Verteidigung der
Beklagten dennoch erfolglos ist, findet seinen Grund darin, dass die
Diskriminierungsbehauptungen von der Klagerin zulassig bestritten und seitens der
darlegungspflichtigen Beklagten beweislos geblieben sind.

(@) . 180

Fur die angeblichen Kreuzlizenzen beziehen sie sich ausschlie3lich auf die Einholung eines 181
Sachverstandigengutachtens, welches offensichtlich keine Aufklarung bringen kann.
Nachdem es um vertragliche Absprachen zwischen verschiedenen Unternehmen geht,
kommt von vornherein lediglich ein Zeugenbeweis in Betracht, der von den Beklagten
indessen nicht .angeboten wird. Die Beklagten beziehen sich auch nicht auf schriftliche
Vertragsunterlagen uber die Kreuzlizenzierungen, fir deren Vorhandensein auch sonst
jegliche Anhaltspunkte fehlen. Ein Urkundenbeweis kommt von daher ebenso wenig in
Betracht wie eine - von Amts wegen mogliche -Vorlageanordnung nach 88 142, 144 ZPO. Sie
liefe Gberdies auf eine unzulassige Ausforschung hinaus, nachdem nicht vorgetragen ist,
aufgrund welcher tragfahigen Erkenntnisse die Beklagten zu der Annahme gekommen sind,
die Poolmitglieder hatten sich wechselseitig Freilizenzen eingeraumt. Der gleiche Einwand ist
gegenuber

dem Verlangen der Beklagten zu erheben, die Klagerin moge samtliche Lizenzvertrage tber 182
zum MPEG 2-Standard gehorende Patente einschliel3lich der dazugehdrenden
Lizenzabrechnungen vorlegen, die mit einem in der Europaischen Union ansassigen

Presswerk abgeschlossen worden sind. Es steht nicht zur Darlegungs- und Beweislast der
Klagerin, dass Presswerke von der MPEG X gleich behandelt werden; vielmehr ist es

umgekehrt Sache der Beklagten, eine Ungleichbehandlung in wenigstens einem Fall

darzutun. Insofern gentigen keine blof3en Verdachtigungen, sondern belastbare Tatsachen,

die eine Nichtzahlung von Lizenzgebihren mindestens wahrscheinlich machen. Solche

Umstande werden von den Beklagten nicht auf-

gezeigt, und zwar schon deshalb nicht, weil substantiiert lediglich zur eigenen Kos-tenstruktur 183
der Beklagten zu 1) vorgetragen wird, die nicht ohne weiteres aussagekraftig fur die gesamte
Branche ist. Selbst wenn die Kosten- und Gewinnsituation der Beklagten zu 1)



Lizenzzahlungen in der dem Standard-Lizenzvertrag entsprechenden Hohe nicht zulassen
sollte, bedeutet dies deshalb noch keineswegs, dass die Verhaltnisse bei den tbrigen
Presswerken gleichgelagert sind, so dass die Annahme in Betracht zu ziehen wére, dass
solche Lizenzzahlungen - wie behauptet - auch tatsachlich nicht geleistet werden.

(b)

Was den DVD-Hersteller X betrifft, ist der Kammer aus einem parallelen
Verletzungsverfahren bekannt, dass dieser zwischenzeitlich im Vergleichswege eine Lizenz
zu den Bedingungen des Standard-Vertrages genommen hat.

(€)

Fur die behaupteten Vorzugskonditionen der Firma X hat die in dem Verfahren 4b O 508/05
durchgefiihrte Beweisaufnahme keinen stichhaltigen Beleg erbracht. Eigenem Bekunden
zufolge hat der Zeuge Kustner keine Vertragsurkunde eingesehen, mit der der Firma X-
abweichend vom Inhalt der seitens der Klagerin vorgelegten Vertragsurkunden - von der
MPEG X eine Maximallizenz der behaupteten Art eingerdumt worden ist. Er gibt lediglich an,
am 16.11.2004 bei der X in London ein an diese gerichtetes Schreiben der Firma X gesehen
zu haben. In dem Brief, dessen genauer Wortlaut dem Zeugen nicht erinnerlich war, sei von
einer Vereinbarung die Rede gewesen, derzufolge fur die européische DVD-Produktion eine
Jahres-MPEG-Lizenzgebihr von 2.000.000 US-Dollar "zu kalkulieren" sei. Dass die besagte
Summe als maximaler Betrag ausgewiesen gewesen sei, hat der Zeuge auf Nachfrage nicht
bestétigt. Mit dem geschilderten Inhalt vermag die Aussage den Beweis flr eine
Vorzugsbehandlung der Firma X nicht zu erbringen. Eine erste Unwagbarkeit ergibt sich
bereits daraus, dass der Zeuge lediglich von einer Mitteilung Gber den Vertragsinhalt
berichtet. Insofern ist die Moglichkeit in Rechnung zu stellen, dass die Mitteilung auf einem
unzutreffenden Verstandnis des tatsachlich Vereinbarten beruht. Selbst wenn dieses
Bedenken jedoch zurlickgestellt wird, kann die von dem Zeugen bekundete Aussage, fur die
MPEG-Lizenzgebuhren seien pro Jahr 2.000.000 US-Dollar "zu kalkulieren", zwanglos und
sogar naheliegend als blol3e Voraussage dartber verstanden werden, auf welchen Betrag
sich die Vertragslizenzgebuhren bei Berticksichtigung der fir den europaischen Raum in
Aussicht genommenen Stuickzahlen wahrscheinlich summieren werden - und deshalb in die
Finanzplanung von X einzustellen sind. Ein dahingehendes Verstandnis konnte sich allenfalls
dann verbieten, wenn das europdaische Produktionsvolumen von X bei Anwendung der
Vertragsstlcklizenz einen tber 2.000.000 US-Dollar hinausgehenden Betrag sicher hatte
erwarten lassen. Daflr fehlen indessen zureichende Anhaltspunkte. Sie ergeben sich auch
nicht aus den von der Klagerin fur die X/X-Gruppe mitgeteilten Lizenzzahlungen von mehr als
100.000.000 US-Dollar seit 1.01.2003. Zum einen betrifft der Lizenzbetrag die weltweite
DVD-Produktion und nicht nur den europaischen Raum; zum anderen schlief3t sie sdmtliche
Konzerngesellschaften ein, wahrend sich das von dem Zeugen erwahnte Schreiben
wahrscheinlich nur auf die britische X und deren Produktion bezieht. Fir etwas anderes
fehlen jedenfalls Anhaltspunkte.

Sichere Rickschlisse auf die Einraumung einer Maximallizenz lasst ebenso wenig die
Bemerkung des Zeugen zu, bei der Bewerbung um Pressauftrage der Firma X (welche diese
aus Kapazitatsgrinden nicht selbst habe ausfihren und deshalb an dritte Firmen vergeben
habe) seien die Angebotspreise ohne Berlcksichtigung einer 3C-, 4C-, MPEG- und DVA-
Lizenz auszuweisen gewesen. Hintergrund fir diese Vorgehensweise kann ohne weiteres
gewesen sein, dass X die Lizenzgebuhren in Fallen der Drittvergabe von Pressauftragen
selbst wie fur von in eigenen Fertigungsstatten hergestellte DVD's abfuhrt und deswegen -
zurecht — nicht bereit ist, die betreffenden Lizenzgebihren als Teil der Vergutung fur die
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ausgelagerte Produktion nochmals (mithin doppelt) zu zahlen. Voreilige gegenteilige
Schlusse verbieten sich vorliegend um so mehr, als es die Beklagten durch Benennung der
Verantwortlichen von X oder X als Zeugen in der Hand gehabt hatten, den Sachverhalt einer
weiteren Aufklarung zuzufihren.

(d) 189

Soweit die Beklagten - pauschal - behaupten, die polnische Firma X, sofern sie 190
Lizenznehmerin der MPEG X sei, jedenfalls nicht die Stucklizenzgebuhr von 0,03 US-Dollar,
und hierzu Zeugenbeweis anbieten, ist dem nicht weiter nachzugehen. Die Beklagten tragen
nicht vor, welche Lizenzbedingungen der Firma X statt dessen eingeraumt worden sein
sollen. Dies ist jedoch rechtlich erheblich, weil eine Diskriminierung beispielsweise zu
verneinen ware, wenn zwar ein verringerter Lizenzsatz ab einer bestimmten Stuickzahl
vereinbart worden ware, die tatsachliche Produktionskapazitat des Lizenznehmers es jedoch
ausschliel3en wirde, in den Ge-nuss dieser Vergutungsregelung zu kommen. Nachdem die
Beklagten sich zu der Art der angeblichen Vorzugsbehandlung nicht weiter verhalten, liefe
eine Vernehmung der benannten Zeugen darauf hinaus, rechtserheblichen Tatsachenvortrag,
der von den Beklagten zu leisten wére, im Wege der Beweisaufnahme erst zu Tage zu
fordern. Solches ist prozessual unzulassig,

(e) 191

Fehl geht der Hinweis der Beklagten auf ein Schreiben der MPEG X vom 15.11.2004 an die X 192
Inc. Soweit das Dokument unter Ziffer (7) Regelungen zur Lizenzzahlung in Féllen von
Kunden-Retouren enthalt, ergibt sich hieraus schon deshalb keine Bevorzugung eines
einzelnen Lizenznehmers am MPEG 2-Standard, weil die Klagerin unwidersprochen
vorgetragen hat, dass das besagte Schriftstiick allen Lizenznehmern nach Abschluss des
MPEG 2-Standard-Lizenzvertrages ubermittelt wird. Bestétigt wird diese Behauptung durch
die Eingangsbemerkung des Schreibens, in der ausdricklich darauf hingewiesen wird, dass
dem Lizenznehmer im Hinblick auf die Vollziehung der vertraglichen Lizenz Hinweise zum
Verstandnis und zur Handhabung verschiedener Vertragsklauseln durch die MPEG X
gegeben werden. Da das Erlauterungsschreiben - wie dessen Text belegt und die Klagerin im
Ubrigen unwidersprochen vorgetragen hat - erst nach dem Abschluss des Lizenzvertrages
(und nicht im Vorfeld) versandt wird, kénnen die Beklagten nichts daraus herleiten, dass
ihnen im Zuge der - ergebnislosen - Lizenzverhandlungen mit der MPEG X ein derartiges
Schreiben nicht vorgelegt worden ist.(f)Zugunsten der Beklagten kann schliel3lich unterstellt
werden, dass die X - was die Beklagten allein konkret vorgetragen haben - am 10.10.2005
der X ein Angebot fur die Pressung von Covermounts zu einem Betrag von 0,19 EUR (DVD
5) und 0,20 EUR (DVD 9) unterbreitet hat Aus dieser Preisgestaltung allein lasst sich nicht
die tatrichterliche Feststellung (im Sinne eines jeden anderen Geschehensablauf
vernunftigerweise ausschlieRenden Sachverhaltes) ableiten, dass die X von einer
Lizenzzahlungspflicht freigestellt sein muss. Vielmehr ist die Mdglichkeit in Rechnung zu
stellen, dass die X nur aufgrund einer Gberdurchschnittlich glinstigen und auch den
Verhaltnissen bei der Beklagten zu 1) Gberlegenen betrieblichen Kostenstruktur zu dem
besagten Angebot in der Lage war. Des weiteren ist denkbar, dass es sich bei dem Angebot
um eine vereinzelte Aktion zu Zwecken des Preisdumpings ohne eigenen nennenswerten
Gewinnaufschlag gehandelt hat. Zumindest bietet das Vorbringen der Beklagten keine
Grundlage daftr, eine derartige Sachverhaltsgestaltung von vornherein auszuschliel3en.

(2) 193

194



Eine Ungleichbehandlung liegt tatbestandlich nicht nur vor, wenn der marktbeherrschende
Patentinhaber einzelnen Lizenzsuchern vertragliche Vorzugskonditionen einrdumt, die er
anderen verweigert sondern gleichermal3en dann, wenn er seine Vertretungsrechte aus dem
Patent selektiv durchsetzt, indem er gegen einzelne Wettbewerber Verletzungsklage erhebt,
um sie in den Lizenzvertrag zu zwingen, andere Wettbewerber hingegen bei der Benutzung
seines Schutzrechts gewahren lasst. In ihren faktischen Auswirkungen bedeutet eine solche
Prozessstrategie nichts anderes, als dass einem Teil der Wettbewerber unentgeltliche, einem
anderen Teil der Wettbewerber hingegen nur entgeltliche Lizenzen eingerdaumt werden. Nicht
jede uber einen gewissen Zeitraum objektiv unterlassene Verletzungsklage rechtfertigt
allerdings den Vorwurf der Diskriminierung. Ein "Missbrauch" setzt vielmehr voraus, dass es
sich bei dem verschonten Konkurrenten um einen dem Schutzrechtsinhaber bekannten oder
lediglich infolge Verletzung der Marktbeobachtungspflicht unbekannten Verletzer handelt,
gegen den vorzugehen dem Patentinhaber nach den gesamten Umstanden - zu denen
beispielsweise der Umfang der Benutzungshandlungen und die Rechtsschutzmdglichkeiten
im Verfolgungsland zahlen - zuzumuten ist. Im Interesse der kartellrechtlich gebotenen
Gleichbehandlung ist die Zumutbarkeits-schwelle freilich nicht allzu hoch anzusetzen.

Ausgehend von den dargelegten Grundsatzen ist das Vorbringen der Beklagten nicht 195
geeignet, einen Diskriminierungstatbestand auszufullen. Die Klagerin hat eine na-mentliche
Liste von weltweit insgesamt 1063 Lizenznehmern der MPEG X vorgelegt und erlauternd
ausgefuhrt, dass sich unter den Lizenznehmern 114 Presswerke mit einem Marktanteil von
88 % befinden, wobei es sich in 44 Fallen um in Europa beheimatete Unternehmen handelt.
Die Beklagten machen demgegeniber zwar geltend, dass in Europa mehr als 100
Presswerke aktiv seien, ohne diese Behauptung jedoch naher zu konkretisieren. Abgesehen
von der polnischen Firma X, die jedoch ausweislich Ziffer 911 der vorliegenden Liste
Lizenznehmerin der MPEG X ist, und der ebenfalls in Polen anséssigen X, die unstreitig nicht
zu den Lizenznehmern der MPEG X gehort, haben die Beklagten kein einziges Presswerk
namhaft gemacht, das, ohne im Besitz einer Lizenz zu sein, unbeanstandet vom MPEG 2-
Standard Gebrauch macht. Nur mit entsprechend spezifizierten, fur die Klagerin
einlassungsfahigen Angaben hatten die Beklagten indessen ihrer Darlegungslast daftr
genugen kdnnen, dass die Mitglieder des MPEG 2-Pools Benutzer des Standards ungleich
behandeln, indem sie Patentverletzungen des von ihnen in die Verwaltung der MPEG X
gegebenen Technologiepools missbrauchlich dulden. Nur soweit sich die Beklagten auf die
Aktivitaten der lizenzfreien X beziehen, hat ihr Vortrag hinreichende Substanz. Mit der
Bezugnahme auf das von den Beklagten Uberreichte Angebotsschreiben ergibt jedoch das
eigene Vorbringen der Beklagten, dass die X- Gegenteiliges wird zumindest nicht konkret
vorgetragen - erst seit Februar 2006 auf dem europaischen Markt tétig ist, wobei die
betreffenden Angebotsunterlagen weder (z,B, im Internet) 6ffentlich zuganglich waren noch
an die MPEG X oder eines der Poolmitglieder adressiert sind, sondern an die X in X versandt
wurden. Bei dieser Sachlage ist die Einlassung der Klagerin glaubhaft und zur Ausraumung
des Diskriminierungsvorwurfs ausreichend, dass sie von den Geschaftsaktivitaten der X erst
im Mai 2006 erfahren und daraufhin die zur Rechtsverfolgung gegen die X notwendigen
Schritte eingeleitet hat. Nach dem unwidersprochenen gebliebenen Vorbringen der Klagerin
im Verhandlungstermin vom 31.10.2006 (4b 0 508/05) sind in der vorgerichtlichen
Korrespondenz zwischenzeitlich etwa zehn Schreiben ausgetauscht. Fur den Fall des
Scheiterns der Verhandlungen hat die Klagerin angekiindigt, selbstverstandlich auch ein
gerichtliches Vorgehen in Erwagung zu ziehen. Dass diese Ankindigung ernsthatft ist, wird
nicht nur durch die bei der Kammer gegen ein anderes deutsches Presswerk anhéangigen
Verletzungsklagen gestiitzt, die zwischenzeitlich durch Vergleich beendet sind, sondern findet
seine Bestatigung zusatzlich in den darliber hinaus auch in der Vergangenheit vor dem
Landgericht Dusseldorf gegen verschiedene europaische Presswerke gefiihrten



Patentverletzungsstreitigkeiten.3.

Bei dem gefundenen Resultat geht der Einwand der Beklagten, es sei kartellrechtswidrig, 196
dass in den bei dem Landgericht Dusseldorf zeitgleich eingereichten Klagen insgesamt 15
Patente aus dem MPEG 2-Technologiepool gegen sie - die Beklagten -geltend gemacht
wurden, bereits im Ansatz fehl. Wie dargelegt, weigern sich die Beklagten, den Standard-
Lizenzvertrag abzuschlie3en. Nachdem rechtliche Bedenken gegen die Lizenzbedingungen -
wie dargelegt - nicht aufgezeigt worden sind, so dass den Beklagten eine Lizenznahme zu
den ihnen angebotenen Bedingungen zumutbar war, ist es das gesetzlich verbriefte Recht
eines jeden Patentinhabers, Anspriiche wegen der widerrechtlichen Verletzung seines
Patents notfalls auch mit gerichtlicher Hilfe durchzusetzen. Dass dies vorliegend abgestimmt
in einer Prozessserie geschieht, ist weder unter kartellrechtlichen noch unter sonstigen
rechtlichen Gesichtspunkten zu beanstanden; die Klageerhebungen sind insbesondere nicht
rechtsmiss-brauchlich. Vielmehr verhélt es sich gerade umgekehrt: Die Argumentation der
Beklagten lauft darauf hinaus, dass die Schutzrechtsinhaber die fortgesetzt
patentverletzenden Handlungen der Beklagten hinnehmen sollen, obwohl die Beklagten eine
Lizenz zu angemessenen und gleichen Bedingungen nicht nehmen wollen. Eine derartige
Konsequenz - welche die Beklagten in anderem Zusammenhang selbst als kartellrechtswidrig
brandmarken - ist schlechterdings unhaltbar.

V. 197

Aufgrund des festgestellten Verletzungstatbestandes sind die Klageansprtiche im 198
zuerkannten Umfang begrindet.

Durch Angebot und Vertrieb der angegriffenen DVD-ROM's hat die Beklagten zu 1) das 199
Klagepatent mittelbar verletzt. Die Beklagten zu 2) und zu 3) haften aufgrund ihrer
Geschéftsfuhrerstellung als Mittater (vgl. OLG Hamburg, GRUR-RR2006,182-Miss 17)

gemal § 831 BGB personlich in demselben Umfang wie die Beklagte zu 1).

Da die Beklagten widerrechtlich gehandelt haben, sind sie der Klagerin gemaR Art. 64 EPU, § 200
139 Abs. 1 PatG zunéchst zur Unterlassung verpflichtet. Nachdem die patentverletzenden
DVD-ROJvTs ausschliel3lich patentgemall - und nicht auch pa-tentfrei - verwendet werden
konnen, ist gegen die Beklagten ein Schlechthin-Verbot auszusprechen (BGH, GRUR 2006,

839, 841 f. - Deckenheizung; OLG Dusseldorf, Mitt 2003, 264, 268 - Antriebsscheibenaufzug;
Kammer, InstGE 5, 173 - Wandverkleidung). Abweichend von der Formulierung des
Klageantrages hat dabei allerdings eine Bezugnahme auf die Verwendungsbestimmung zu
unterbleiben, weil sie dem Urteilsausspruch seine Vollstreckbarkeit nehmen wiirde (BGH -
Deckenheizung, aaO, S. 841).

Da die Patentverletzungen bei Beachtung der von den Beklagten als Fachunterneh-merim 201
Geschaftsverkehr zu verlangenden Sorgfalt erkennbar und vermeidbar gewesen waren, trifft
die Beklagten ein zumindest fahrlassiges Verschulden, das ihre Schadenersatzhaftung
begrindet (Art. 64 EPU, § 139 Abs. 2 PatG). Der Schuldvorwurf ergibt sich daraus, dass die
Beklagten ihnen mdgliche und zumutbare eigene Erkundigungen und Untersuchungen nach
einer etwaigen Benutzung des Klagepatents unterlassen haben und sie auch kein Vertrauen
dahingehend fur sich in Anspruch nehmen kénnen, dass die patentrechtliche Situation bereits
auf der Stufe der Authoring-Studios verlasslich gepruft worden ist (vgl. BGH, GRUR 2006,
575 - Mela-nie). Den Beklagten war selbstverstandlich die Existenz des MPEG 2-Standards
bekannt. Fur sie konnte ebenso wenig ein Zweifel dariber bestehen, dass die technischen
Anweisungen dieses Standards beim Codieren von Videosignalen zu beachten sind (und von
den Authoring Studios in der Praxis auch beachtet werden) und dass der Standard eine



Vielzahl von Patenten abdeckt. Bei dieser Sachlage lag es unmittelbar auf der Hand, dass die
von der Beklagten zu 1) fur ihre Geschéftstatigkeiten verwendeten "Master" von zum MPEG
2-Standard gehdrenden Schutzrechten Dritter Gebrauch machen. Den Beklagten hatte
deswegen die Pflicht oblegen, sich dahingehend zu vergewissern, was (soweit méglich) mit
Hilfe eines geeigneten Analyseprogramms oder durch einfache Ruckfrage bei dem
verantwortlichen Authoring-Studio zu bewerkstelligen gewesen wére. Es ist nach der
Lebenserfahrung auch hinreichend wahrscheinlich, dass es unter Verwendung
patentgemafler DVD-ROM's in mindestens einem Fall zu einem unmittelbare
patentbenutzenden Gebrauch einer erfindungsgemafen Empfangsvorrichtung gekommen ist
(vgl. BGH, GRUR 2006, 839 - Deckenheizung). Mangels naherer Kenntnis der Klagerin tber
das genaue Ausmal} der Verletzungshandlungen besteht ein rechtliches Interesse der
Klagerin daran, dass die Schadenersatzpflicht der Beklagten zunédchst dem Grunde nach
festgestellt wird .(8 256 ZPO).

AulRerdem haben die Beklagten der Klagerin - wie zuerkannt- Rechnung zu legen, damit die 202
Klagerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadenersatzanspruch beziffern zu
kdnnen (8 140b PatG, 88 242, 259 BGB).

Die Anspriiche auf Rechnungslegung und Schadenersatz bedurfen keiner zeitlichen 203
Einschrankung. Zwar haben die Beklagten erstmals im Verhandlungstermin vom 9.11.2006
behauptet, mit der DVD-Produktion im Jahr 2002 begonnen zu haben. Der diesbezugliche
Sachvortrag, den die Klagerin bestritten hat, ist jedoch verspatet und hat, weil seine
Berucksichtigung den Rechtsstreit verzégern wiirde, aufRer Betracht zu bleiben {88 296 Abs.
2,282 Abs. 1 ZPO). Die Verspatung beruht auch auf grober Nachlassigkeit. Nachdem die
Klagerin von Beginn an Rechnungslegung und Schadenersatz fur Benutzungshandlungen in
der Zeit vor 2002 beansprucht hatte, hatte es den Grundregeln einer ordnungsgemalien
Prozessfihrung entsprochen, die angeblich spate Benutzungsaufnahme so rechtzeitig vor
dem Haupttermin vorzubringen, dass die Klagerin hierauf hatte erwidern und das Gericht die
ggf. notwendigen vorbereitenden MalRnahmen zur Sachaufklarung treffen konnen.

Ein Vernichtungsanspruch steht der Klagerin nicht zu. Nach der Rechtsprechung des BGH 204
(GRUR 2006, 570 - extracoronales Geschiebe) findet § 140a PatG auf Falle mittelbarer
Patentverletzung keine Anwendung.

VI. 205
Die Anspriche der Klagerin sind nicht verjahrt. 206
Gemal § 141 Satz 1 PatG, 8§ 199 BGB setzt die Verjahrung eines Anspruchs wegen 207

Patentverletzung voraus, dass der Inhaber in rechtsverjahrter Zeit - vorliegend also vordem
01.01.2002 (88195, 199 Abs. 1, 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB, § 147 Abs. 1 PatG, Art. 229 § 6
EGBGB) - positive Kenntnis von den anspruchsbegriindenden Umstéanden (d.h. dem
Verletzungstatbestand) sowie der Person des Schuldners erlangt hat oder eine solche
Kenntnis ohne grobe Fahrlassigkeit hatte erlangen mussen! Derartiges lasst sich nach dem
Sachvortrag der Beklagten nicht feststellen.

1. 208

Dass die Klagerin selbst innerhalb einer zur Verjahrung fihrenden Zeit von den 209
Verletzungshandlungen erfahren hat, machen die Beklagten selbst nicht geltend.
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Unter Verweis auf vorgerichtlichen Schriftwechsel vom 17.09.2002 und 30.12.2003 berufen
sie sich allein auf eine Kenntnis der MPEG X, die der Klagerin jedoch nicht zugerechnet
werden kann. Es entspricht der- auch im Rahmen von § 141 PatG zu beachtenden -
Rechtsprechung des BGH zu 8§ 852 BGB, dass die Kenntnis eines rechtsgeschaftlichen
Vertreters grundsétzlich unbeachtlich und nur die Kenntnis des verletzten Rechtsinhabers
selbst geeignet ist, den Lauf der Verjahrungsfrist in Gang zu setzen (vgl. BGH, GRUR 1998,
133, 137- Kunststoffaufbereitung). Nur wenn und soweit der Verletzte einen Dritten mit der
Erledigung bestimmter Angelegenheiten in eigener Verantwortung betraut hat, darf dem
Rechtsinhaber ausnahmsweise dasjenige Wissen zugerechnet werden, welches der andere
in dem ihm zugewiesenen Aufgabenbereich erlangt hat (BGH, NJW 1989, 2323 mwN; NJW
1968, 988). Bei Patentverletzungen kommt eine Wissenszurechnung nach diesen Regeln nur
in Betracht, wenn der Patentinhaber den Dritten mit der Geltendmachung von Rechten aus
dem Patent beauftragt hat (BGH, aaO - Kunststoffaufbereitung).

Daflr bestehen im Streitfall keine Anhaltspunkte. Die MPEG X hat den Beklagten zu 2) zwar - 211
ersichtlich im Rahmen der ihr von den Poolmitgliedern zugedachten Obliegenheiten bei der
Verwaltung des Technologiepools - wiederholt dazu angehalten, den (auch das Klagepatent
umfassenden) Standard-Lizenzvertrag abzuschliel3en. Die Aufforderung zur Lizenznahme
stellt jedoch noch keine Geltendmachung von Verbietungsrechten aus dem Patent dar. Bei
der MPEG X handelt es sich unstreitig um eine blof3e Agentur zur Vergabe von Lizenzen, der
als solcher keine weitergehenden Befugnisse im Hinblick auf die zwangsweise Durchsetzung
der Lizenzschutzrechte zukommen. Unstreitig haben die Pool-Mitglieder der MPEG X auch
lediglich eine nicht ausschlief3liche Lizenz eingeraumt und sich vorbehalten, selbst Lizenzen
an ihren Patenten zu vergeben. Mit Rucksicht auf ihre Stellung als einfacher Lizenznehmerin
wére die MPEG X nur bei einer Ermachtigung durch den jeweiligen Patentinhaber des Pools
zur Durchsetzung eines Unterlassungsanspruch wegen Patentverletzung befugt; fur die
Geltendmachung der tbrigen Anspriche (insbesondere auf Schadenersatz) bedurfte es
sogar einer materiellrechtlichen Abtretung. Fir beides zeigen die Beklagten nichts auf. Im
Gegenteil beweist die tatsachliche Verfolgung der Rechte aus Pool-Patenten (in diesem
Verfahren, den Parallelverfahren und friheren bzw. weiteren Verfahren vor der Kammer),
dass es stets die Patentinhaber selbst sind, die Mal3nhahmen zur Durchsetzung ihrer
Vertretungsrechte ergreifen.

2. 212

Der Klagerin ist auch nicht zum Vorwurf zu machen, dass ihr Verletzungshandlungen der 213
Beklagten infolge grober Fahrlassigkeit verborgen geblieben sind. Zwar ist der Klagerin
bekannt, dass die Beklagte zu 1) eines der grol3ten Presswerke in Europa betreibt, und
macht die Klagerin selbst geltend, dass das Klagepatent zum MPEG 2-Standard gehort, der
von jedem Presswerk eingehalten werden muss, damit die dort hergestellten Erzeugnisse in
einem handelsiblichen DVD-Gerat ordnungsgemal’ abgespielt werden kdnnen. Unter diesen
Umstanden lag es fur die Klagerin unmittelbar auf der Hand, dass sich die Beklagte zu 1) des
MPEG 2-Standards bedienen muss und bedienen wird. Nicht durch Sachvortrag belegt ist
indessen sowohl der Zeitpunkt, zu dem die Beklagte zu 1) tats&chlich die DVD-Pressung,
insbesondere nach dem MPEG 2-Standard, in einem flr die Klagerin untibersehbaren
Umfang aufgenommen hat, sowie der Zeitpunkt, zu dem sich der MPEG 2-Standard so weit
durchgesetzt hat, dass mit hinreichender Gewissheit davon ausgegangen werden konnte,
dass die Presswerke sich dieses Standards bedienen. In anderem rechtlichen
Zusammenhang ist zwar vorgetragen worden, dass die DVD-Stuckzahlen von 55.0000 im
Jahr 1997 auf 1.800.000.000 im Jahr 2004 gestiegen sind. Welche Werte fur die Zeit vor
2002 zugrunde zu legen sind, ist jedoch unklar. Gleichermaf3en offen ist, ob und ggf. in



welchem Umfang die Beklagte zu. 1) vor 2002 bereits mit der Pressung von DVD befasst
war. Eigenem (verspateten) Vorbringen der Beklagten zufolge hat es solche (friihen)
Benutzungshandlungen nicht gegeben. Nach allem mangelt es an einer tragfahigen
Grundlage fir die Annahme, dass vor dem 01.01.2002 solche Gesamtverhaltnisse vorhanden

waren, dass die Klagerin verninftigerweise davon ausgehen musste, dass die Beklagte zu 1)
nach dem MPEG 2-Standard arbeitet.

VII. 214

Die Kostenentscheidung folgt aus 8§ 92 Abs. 1 ZPO. Sie berucksichtigt, inwieweit die Klagerin 215
- bei wirtschatftlicher Betrachtung - mit ihrem Klageangriff durchgedrungen und in welchem
Umfang sie den Beklagten unterlegen ist.

Die Anordnungen zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit beruhen auf den 88709, 108 ZPO. 216
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