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zum Schutzlandprinzip aufSerdem BGH, Urt. vom 29.7.2009 -1 ZR 169/07, GRUR
2010, 239 Rz. 44 = WRP 2010, 384 [BTK]; Urt. vom 8.3.2012 — I ZR 75/10%,
GRUR 2012, 621 Rz. 34 = WRP 2012, 716 [OSCAR]; Biischer-Dittmer-Schiwy,
Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG
Rz. 67; Strobele-Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 14 Rz. 66).“

213. Die von Amts wegen zu priifende internationale Zustindigkeit der deut-
schen Gerichte bei einem Streit um die Verletzung einer Unionsmarke ergibt sich
hinsichtlich einer in Deutschland ansdssigen Beklagten gemdfd Art. 97 I der VO
(EG) Nr. 207/2009 des Rates iiber die Unionsmarke vom 26.2.2009 (ABl. Nr. L
78/1; alte Fassung) aus deren inlindischem Sitz und hinsichtlich einer in der Schweiz
ansdssigen Beklagten gemdfS Art. 97 II der VO (EG) Nr. 207/2009 aus dem Sitz der
Kligerin im Inland. [LS der Redaktion]

OLG Miinchen, Urt. vom 28.4.2016 - 6 U 1576/15: GRUR-RR 2016, 336; WRP
2016, 1422. Leitsatz in GRURPrax 2016, 379 mit Anm. Sakowski.

Die Revision wurde vom BGH unterdessen zuriickgewiesen (I ZR 110/16).

214. Ein rechtliches Interesse an einer alsbaldigen Feststellung des Bestebens
oder Nichtbestehens eines Rechtsverhdiltnisses liegt vor, wenn dem Recht oder der
Rechtsposition des Kldgers eine gegenwdrtige Gefabr der Ungewissheit droht und
das erstrebte Urteil geeignet ist, diese Gefabr zu beseitigen. Eine solche Gefabr ist je-
denfalls zu bejaben, wenn sich der Beklagte eines Anspruchs (hier: Verletzung eines
franzosischen Patents) gegen den Kliger beriibmt. Der Antrag auf ein patentrechi-
lichen Besichtigungsverfabrens stellt kein Beriihmen dar.

Es liefe den Prinzipien eines Besichtigungsverfabrens und damit Grundsdtzen der
Enforcement-Richtlinie — Richtlinie 2004/48/EG des Europdischen Parlaments und
des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vom 29.4.2004
(ABI. Nr. L 195/16) — zuwider, wenn schon mit der Einleitung des Verfabrens und
Vortrag der Beteiligten die Gefabr einer negativen Feststellungsklage drobte. Dies
widre kaum mit dem Grundsatz effektiven Rechtschutzes vereinbar. [LS der Redak-
tion]

OLG Dresden, Urt. vom 31.5.2016 — 14 U 247/15: GRUR-RR 2016, 313. Leit-
satz in GRURPrax 2016, 380 mit Anm. Raub.

[Die Nichtzulassungsbeschwerde ist unter dem Az. X ZR 62/16 beim BGH anhingig.]

Die KI. geht im Wege einer negativen Feststellungklage gegen die beklagte, in Frankreich ansissige Pa-
tentinhaberin vor.

Das LG hat mit Urteil vom 3.2.2015 der Klage stattgegeben. Die darlegungs- und beweisbelastete Bekl.
habe eine Verletzung ihres franzosischen Patents (betr. Verfahren zur Herstellung von Schneckenkoder)
durch die Produktion der KI. in Deutschland nicht ausreichend dargelegt.

Hiergegen wendet sich die Berufung der Bekl.

Aus den Griinden:

»II. Die zuldssige Berufung der Bekl. hat in der Sache Erfolg. Das Feststellungs-
begehren der KI. ist unzulissig.

3 IPRspr. 2012 Nr. 228.
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I. Die internationale Zustindigkeit deutscher Gerichte ist jedenfalls kraft riige-
loser Einlassung der Bekl. vor dem LG Leipzig begriindet.

Die Zustindigkeit kraft riigeloser Einlassung bestimmt sich im Hinblick auf die
Bekl. mit Sitz in Frankreich nach Art. 24 Satz 1 EuGVO, der hier nach Art. 66
VO (EU) Nr. 1215/2012 anwendbar ist, weil das Verfahren vor dem 10.1.2015 be-
gonnen hatte. Danach wird ein Gericht eines Mitgliedstaats, sofern es nicht bereits
nach anderen Vorschriften der Verordnung zustindig ist, zustindig, wenn sich der
Beklagte vor diesem Gericht auf das Verfahren einlisst, ohne den Mangel der Zu-
standigkeit zu riigen, und keine anderweitige ausschlieSliche Zustiandigkeit begriin-
det ist. Von einer Einlassung auf das Verfahren ist auszugehen, wenn der Beklag-
te die Zustandigkeitsriige nicht spitestens in der Stellungnahme erhebt, die nach
dem innerstaatlichen Prozessrecht als das erste Verteidigungsvorbringen vor dem
angerufenen Gericht anzusehen ist. Vor den deutschen Zivilgerichten ist danach im
Gegensatz zu § 39 ZPO und der daran ansetzenden Auffassung der Bekl. keine
Einlassung zur Hauptsache erforderlich; zustindigkeitsbegriindend ist bereits eine
riigelose Einlassung in der Klageerwiderung (BGH, NJW 2015, 2667 m.w.N.)!.

Im Streitfall sind demnach die deutschen Gerichte mit Eingang der Klageerwide-
rung der Bekl. vom 21.2.2012 zustandig geworden. In dieser hat die Bekl. insbeson-
dere das Vorliegen des Feststellungsinteresses in Abrede gestellt, ohne die interna-
tionale Zustandigkeit des angerufenen Gerichts zu beanstanden. Eine anderweitige
ausschliefSliche Zustandigkeit gemafs Art. 22 EuGVO besteht nicht. Die erstmals im
Schriftsatz vom 11.5.2012 erhobene Riige hat die bereits begriindete Zustindigkeit
nicht mehr beseitigen konnen.

II. Es fehlt jedoch an dem fiir die Erhebung der negativen Feststellungsklage nach
§ 256 ZPO erforderlichen besonderen Feststellungsinteresse der Kl., durch gerichtli-
che Entscheidung alsbald festzustellen, dass ihrer Produktion von Schneckenkddern
keine Anspriiche der Bekl. wegen Patentverletzung entgegenstiinden.

Ein rechtliches Interesse an einer alsbaldigen Feststellung des Bestehens oder Nicht-
bestehens eines Rechtsverhaltnisses liegt vor, wenn dem Recht oder der Rechts-
position des Kligers eine gegenwirtige Gefahr der Ungewissheit droht und das er-
strebte Urteil geeignet ist, diese Gefahr zu beseitigen (st. Rspr., vgl. BGH, Urt. vom
12.7.2011 — X ZR 56/09, GRUR 2011, 995 Rz. 15 [Besonderer Mechanismus];
Urt. vom 27.10.1998 — X ZR 92/96, NJW 1999, 430, 432; jew. m.w.N.). Eine sol-
che Gefahr ist jedenfalls dann zu bejahen, wenn sich der Beklagte eines Anspruchs
gegen den Kliger bertihmt. Dafiir ist nicht notwendigerweise erforderlich, dass der
Beklagte behauptet, bereits eine durchsetzbare Forderung gegentiber dem Kliger zu
haben. Dessen Rechtsstellung ist schon dann schutzwiirdig betroffen, wenn geltend
gemacht wird, aus dem bestehenden Rechtsverhiltnis konne sich unter bestimmten
Voraussetzungen, deren Eintritt noch ungewiss ist, ein Anspruch gegen ihn ergeben.
Demgegenuber enthilt die blofle Anktundigung, unter bestimmten Voraussetzungen
in eine Priifung einzutreten, ob ein Anspruch gegen den Kliger besteht, noch keinen
ernsthaften hinreichend bestimmten Eingriff in dessen Rechtssphire, der ein alsbal-
diges Interesse an gerichtlicher Kliarung eines Rechtsverhiltnisses der Parteien zu
begriinden vermag (BGH, IX ZR 38/91, NJW 1992, 436, 437).

Im Streitfall ist der Klageantrag dahin auszulegen, festzustellen, dass die Kl. bei

1 IPRspr. 2015 Nr. 227.
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ihrer Produktion von Schneckenkodern nicht von den Verfahrensschritten nach dem
Patentanspruch 1 des beim franzosischen Patentamt unter der Registriernummer FR
01 071 48 eingetragenen Patents der Bekl. Gebrauch macht und der Bekl. deshalb
auch kein Unterlassungsanspruch gegen die Kl. dagegen zusteht, dass die Kl. von
ihr hergestellte Schneckenkoder in der Republik Frankreich anbietet oder dorthin
ausfiihrt. Fiir dieses Begehren fehlt das erforderliche Feststellungsinteresse.

1. Es steht zwischen den Parteien aufSer Streit, dass die Bekl. sich vorgerichtlich
nicht eines Anspruchs gegen die Kl. beriihmt hat. Zu einer schriftlichen Kommu-
nikation, insbesondere einer Berechtigungsanfrage, Schutzrechtsverwarnung oder
Geltendmachung eines Anspruchs, ist es vorgerichtlich nicht gekommen.

2.Im Antrag auf Einleitung des selbstindigen Beweisverfahrens liegt keine Beriih-
mung (OLG Dresden, JW 1929, 519; Wieczorek-Schiitze-Assmann, ZPO, 4. Aufl.,
§ 256 Rz. 138; Stein-Jonas-Roth, ZPO, 22. Aufl., § 256 Rz. 60). Dies gilt auch
fiir das Besichtigungsverfahren (LG Leipzig — O 1779/11), woriiber zwischen den
Parteien Einigkeit besteht. Das Besichtigungsverfahren erginzt das selbstindige Be-
weisverfahren um die Anordnung, die Besichtigung zu dulden, und um Regelungen
zur Aushindigung des Gutachtens an den Antragsteller.

Mit Hilfe einer Besichtigungsverfiigung kann der Patentinhaber einem begriinde-
ten Verdacht, ob eine Patentverletzung vorliegt, nachgehen. Die Besichtigung soll
gerade auch demjenigen offenstehen, der sich erst Gewissheit tiber das Vorliegen ei-
nes Anspruchs verschaffen will (fir § 809 BGB: BGHZ 150, 377, 384 Rz. 24 [Fax-
karte]). Dies gilt auch fir § 140c PatG, der Art. 6 und 7 der Richtlinie 2004/48/EG
des Europiischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geis-
tigen Eigentums vom 29.4.2004 (ABI. Nr. L 195/16) umsetzt ...

Die Moglichkeit, Gewissheit zu erlangen, wiirde unterlaufen, falls in der Antrag-
stellung eine Berithmung mit der Folge zu sehen wire, dass dem Besichtigungs-
schuldner das fir eine negative Feststellungsklage erforderliche Feststellungsinteres-
se zukdme. Der zugrunde liegende Verdacht kann sich infolge der Besichtigung nicht
bestitigen, die anspruchsbegriindende Tatsache nicht vorliegen. Muss der Antrag-
steller deshalb ex ante mit einer negativen Feststellungsklage rechnen, kann ihn dies
von der erstrebten Sachaufklirung und Beweissicherung abhalten — und zwar selbst
dann, falls sich ex post herausstellen wiirde, dass tatsichlich eine Rechtsverletzung
vorliegt. Dies gilt erst recht angesichts des Umstands, dass die negative Feststel-
lungsklage den Beklagten wegen der ihn treffenden Darlegungs- und Beweislast zu
substanziiertem Vorbringen bzw. ztigiger Beweisfithrung zwingt. Der Besichtigungs-
glaubiger ginge im Hinblick auf ein kostenpflichtiges Unterliegen Risiken ein, die
das Bediirfnis nach Gewissheit zuriicktreten lassen konnten.

Dies liefe dem Zweck der RL 2004/48/EG und ihrer Umsetzung zuwider, mit
denen die Rechte des Schutzrechtsinhabers besonders gestiarkt werden sollten (vgl.
BR-Drucks. aaO S. 56). Hierzu dienen insbes. die Moglichkeiten zur Besichtigung ...

3. Ohne Erfolg stellt die Kl. auf Verletzungsbehauptungen der Bekl. im Besichti-
gungsverfahren ab (LG Leipzig — 5 O 1779/11).

a) Stellt der Antrag auf Durchfithrung eines Besichtigungsverfahrens keine Beriih-
mung dar (s.0. 2.), so muss — soll dies nicht unterlaufen werden —aus denselben Griinden
auch in einem solchen Besichtigungsverfahren sachgerecht vorgetragen werden kon-
nen. Dies gilt insbes. fiir die Anspruchsvoraussetzungen nach § 140c PatG.
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Eingangsvoraussetzung fiir den Besichtigungsanspruch nach § 140c PatG ist die
Wahrscheinlichkeit einer Schutzrechtsverletzung. Obgleich der Sachverhalt und ei-
ne Rechtsverletzung noch nicht festzustehen brauchen, erfordert eine Besichtigung
doch konkrete Anhaltspunkte, die die Moglichkeit einer Rechtsverletzung mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit nahe legen (BGH, GRUR 2013, 316 Rz. 22 [Rohrmuf-
fel; Kiihnen, Hb. der Patentverletzung, 7. Aufl., Rz. 366) ...

b) Mit den Verletzungsbehauptungen im Besichtigungsverfahren mag die Bekl.
dem Wortlaut nach eine Bestandsbehauptung der von der K. verneinten Rechtslage
erklirt haben. Prozessvortrag ist jedoch so auszulegen, wie es nach den Maf$staben
der Rechtsordnung verniinftig und interessengerecht ist.

Der Vortrag der Bekl. zur Einleitung des Besichtigungsverfahrens ist deshalb da-
hin auszulegen, dass eine Rechtsverletzung nicht feststehe; andernfalls hitte der An-
trag als unzulissig abgewiesen werden miissen, weil keine Verdachtslage, sondern
aus Sicht der Bekl. Gewissheit bestiinde. So haben auch das LG und die Kl. den
Vortrag der Bekl. im Besichtigungsverfahren zu Recht nicht verstanden. Der Senat
hat in seinem Berufungsurteil vom 7.2.2012 (14 U 1749/11) darauf abgestellt, dass
die Bekl. nicht einmal die erforderliche Wahrscheinlichkeit einer Patentverletzung
nach franzosischem Recht dargelegt und glaubhaft gemacht habe ...

4. Die negative Feststellungsklage wird wiahrend des Besichtigungsverfahrens auch
unzulissig erhoben, falls eine Entscheidung im Feststellungsprozess von den im Be-
sichtigungsverfahren streitigen Fragen abhingt. Das Gericht hat dann das Klage-
verfahren entspr. § 148 ZPO auszusetzen. Der Feststellungsanspruch kommt da-
mit ohnehin erst nach Beendigung des Besichtigungsverfahrens zur Entscheidung.
Die vorzeitige Erhebung erweist sich deshalb als zwecklos und unstatthaft (vgl. zur
Streitverkiindung RGZ 82, 170, 174).

So liegt der Fall auch hier. Nachdem das Besichtigungsverfahren am 20.6.2011
beantragt und das Gutachten vom 20.11.2011 erstellt war, machte die KI. die Fest-
stellungsklage am 9.12.2011 anhingig. Das selbstindige Beweisverfahren dauerte
wegen der umstrittenen Aushidndigung des Gutachtens und seiner Ergianzung fort,
so dass das Klageverfahren mit Beschluss des LG vom 1.10.2013 bis zur Been-
digung des selbstandigen Beweisverfahrens ausgesetzt wurde. Das Klageverfahren
nahm nach dem Kostenbeschluss des LG vom 5.5.2014 zum selbstindigen Beweis-
verfahren durch Terminsverfiigung vom 13.6.2014 seinen Fortgang ...

5. Die unzulissig erhobene Klage ist auch nicht in die Zulissigkeit hineingewachsen.

a) Zwar hat die Bekl. etwa in der Berufungsbegriindung einen sich nach fran-
zosischem Recht aus einer Patentverletzung ergebenden Anspruch behauptet. Dies
erfolgte aber erst, nachdem das LG der Klage mangels schliissig dargelegter Patent-
verletzung stattgegeben hatte. Der Bekl. kann es nicht verwehrt sein, der Klage nicht
nur im Rahmen der Zuldssigkeit, sondern auch der Begriindetheit entgegenzutreten.
Andernfalls wiirde sie unzumutbar in ihrer AufSerungsfreiheit eingeengt und ihrer
Prozessrechte beschnitten. Erst recht gilt dies dann, wenn das Gericht — wie hier das
LG - die Zulissigkeitsbedenken nicht teilt.

So hat die Bekl. zur Patentverletzung im erstinstanzlichen Klageverfahren erst
vorgetragen, als das LG darauf hingewiesen hatte, dass es zur Begriindetheit der
negativen Feststellungsklage verhandeln werde ... Der Vortrag der Bekl. hierzu mit
Schriftsatz vom 24.10.2014 enthielt die Aussage, dass ,vor diesem Hintergrund® die
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KI. das franzosische Patent der Bekl. verletze‘ und die Beklagte nach franzosischem
Patentrecht verlangen konne, ,dass die Kldgerin es unterldsst, ihre patentverletzen-
den Waren nach Frankreich zu importieren und dort auf dem Markt anzubieten‘.

Wiirde ein solcher Vortrag zur Unbegriindetheit der Klage deren Zulédssigkeit her-
beifithren, bliebe der Bekl. nur, sich durch Anerkenntnis, Verzicht oder Versium-
nisurteil verurteilen zu lassen. In der Konsequenz des von ihr aus Beweisnot einge-
leiteten Besichtigungsverfahrens lage es dann unvermeidlich, eventueller Anspriche
rechtskriftig verlustig zu gehen. Dies wiirde den Zweck des Besichtigungsverfah-
rens konterkarieren. Zudem wiegt dies umso schwerer, als sich die Bekl. solcher
Anspriiche nicht beriihmt hatte. Sie wiirde damit auf etwas verzichten, was sie nicht
fuir sich in Anspruch genommen hat.

b) Hinzu kommt, dass die Bekl. den von ihr angesprochenen ,Hintergrund® ih-
res Vortrags zuvor aufgezeigt hatte: Er erfolgte bereits erstinstanzlich ausschliefSlich
zum Zwecke der Rechtsverteidigung. In zweiter Instanz hat sie dies mehrfach klar-
gestellt. Dadurch wurde eine eventuelle Gefahr oder Unsicherheit fiir die Kl. derart
gemindert, dass eine Berithmung nicht vorliegt.

215. Ist die Schutzentziehung einer international registrierten Marke fiir Deutsch-
land streitig (§§ 115 1, 51 1, 9 I Nr. 2 MarkenG), so handelt es sich um eine Klage,
die die Eintragung oder die Giiltigkeit von Marken zum Gegenstand hat gemdfS
Art. 22 Nr. 4 EuGVO alter Fassung. Eine solche Klage muss vor den Gerichten
des Vertragsstaats erhoben werden, fiir dessen Hobeitsgebiet der Schutz entzogen
werden soll (hier: Deutschland). [LS der Redaktion]

BGH, Urt. vom 2.6.2016 —1ZR 75/15: MDR 2017, 103; GRUR 2017, 75; WRP
2017, 74. Bericht in GRURPrax 2017, 11.

216. Bei Mediendelikten bestimmt sich der Handlungsort gemdfl Art. 40 1 1
EGBGB nach dem Sitz des Unternebmens als Ort der Verbaltenszentrale bezie-
hungsweise nach dem Erscheinungsort. Erfolgt die Veroffentlichung mittels des In-
ternets ist im Hinblick auf den Autor beziehungsweise denjenigen, der die Verdf-
fentlichung veranlasst, derjenige Ort als Handlungsort anzuseben, an dem die an-
gegriffenen Informationen ins Netz eingespeist werden.

Ist bei der Frage der Universalsukzession der Geldentschidigungsanspriiche we-
gen einer Personlichkeitsrechtsverletzung der verstorbene Kliger staatenlos, ist das
nach Art. 25 I EGBGB alter Fassung in Bezug genommene Personalstatut nach den
dafiir bestehenden Regeln zu bestimmen. Nach Art. 5 I EGBGB kommt deutsches
Recht zur Anwendung, wenn der staatenlose verstorbene Kliger im Zeitpunkt seines
Todes entweder einen gewdohnlichen Aufenthalt oder, mangels des Bestebens eines
gewohnlichen Aufenthalts, seinen (schlichten) Aufenthalt in Deutschland hatte. [LS
der Redaktion]

OLG Diisseldorf, Urt. vom 10.6.2016 —I-16 U 89/15: Unveroffentlicht.

[Das vorgehende Urteil des LG Diisseldorf vom 15.4.2015 - 12 O 341/11 — wurde bereits im Band
IPRspr. 2015 unter der Nr. 138 (LS) beriicksichtigt.]



