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Vorwort

Die vorliegende Bearbeitung bringt die Kommentierung — wie gewohnt — auf den aktuel-
len Stand von Gesetzgebung und Rechtsprechung, wobei Anderungen und Entscheidun-
gen bis Mitte August 2025 berlcksichtigt sind.

Seit meinem Eintritt in den Ruhestand habe ich nur noch Zugriff auf diejenige Rechtspre-
chung, die veroffentlicht worden ist. Dem Buch hat dies — so hoffe ich — nicht geschadet.
Durch meine gutachterliche Tatigkeit habe ich wertvolle Einblicke in die Welt der Unter-
nehmen und der Anwaltschaft mit ihren rechtlichen und strategischen Problemen erhal-
ten, die ich in der vorliegenden Auflage an diversen Stellen verarbeiten konnte.

Das Vorwort gibt mir Gelegenheit, mich bei meinen Lesern fir die langen Jahre ihrer
bestdndigen Treue zu bedanken und ihnen in schriftstellerischer Hinsicht adieu zu sagen.
Sie alle haben das Buch zu dem gemacht, was es Uber die Jahre geworden ist — einem
praxisrelevanten Kompass, um auf der hohen See vor und in einem Verletzungsgericht
auf Kurs zu bleiben.

Mit dem heutigen Tag, an dem ich die Arbeiten an der 17. Auflage abschlieRe, tibergebe
ich das Werk an Herrn Lars Meinhardt, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht
Munchen. Ich bin mir sicher, dass es bei ihm in den allerbesten Hénden ist. So wiinsche
ich ihm das Durchhaltevermdgen, dessen es bedarf, um die Mihsal der fortwéhrenden
Bearbeitung auf sich zu nehmen, den Mut, den es braucht, um Probleml&sungen auch
auf die Gefahr einer gelegentlich vielleicht berechtigten Kritik hin vorzudenken, und vor
allem viel Freude bei der taglichen Arbeit an der Kommentierung.

Krefeld, im August 2025 Thomas Kiihnen
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E. Verteidigungsmoglichkeiten des Beklagten

subjektiven Parteierweiterung beizutreten. Wére dies geschehen, kdnnte der durch die
Verletzungsbeklagten gefuihrten Feststellungsklage offensichtlich nur der Zeitrang ihres
spaten Klagebeitritts zuerkannt werden. An diesem Ergebnis kann sich nicht dadurch
etwas andern, dass statt einer Klageerweiterung ein formell anderer Weg der Prozessbe-
teiligung (namlich der der vereinbarten Rechtskrafterstreckung) gewahlt wird.?**

Im umgekehrten Fall einer Erweiterung des inldndischen Verletzungsprozesses um ein
neues Schutzrecht steht einer Wirksamkeit der Klageerweiterung nicht entgegen, dass der
Verletzungsprozess, in dem die Klage erweitert wird, nach § 148 ZPO ausgesetzt ist.2*

Praxistipp Formulierungsbeispiel

Wird ein Torpedo gestartet, ist unbedingt darauf zu achten, im Vorhinein alle mdglichen
Beteiligten eines Verletzungsverfahrens (einschlieBlich Lizenznehmer und Geschaftsfiihrer der
beteiligten Unternehmen), sé&mtliche Schutzrechte, aus denen ein Klageangriff erfolgen
konnte, und alle Ausfiihrungsformen, die mit Aussicht auf Erfolg angegriffen werden kénnten)
in die negative Feststellungsklage einzubeziehen.

(4) AusschlieBliche Zustandigkeit des Zweitgerichts

Einen Sonderfall bildet die Konstellation, dass nur das spater angerufene Gericht eine
ausschlief3liche Zustandigkeit besitzt. Hier war streitig, ob trotzdem eine Aussetzungs-
pflicht im Hinblick auf einen Rechtsstreit besteht, der bei einem nicht ausschlieflich
zustandigen Gericht zeitlich friher anhdngig geworden ist. Die Frage ist inzwischen vom
EuGH dahingehend entschieden worden, dass in solchen Fallen kein Aussetzungs-
zwang besteht.?36

bb) Rechtsfolge

Ein Ermessensspielraum ist dem Gericht nicht er6ffnet. Soweit die Voraussetzungen des
Art 29 EuGVVO vorliegen, muss der inlandische Rechtsstreit ausgesetzt werden. Das
Gericht hat sich jedweder Entscheidung tber die Klage zu enthalten, was bedeutet, dass
es der Klage nicht stattgeben, die Klage aber auch nicht — und zwar weder als unbegriin-
det noch als nach nationalem Prozessrecht unzulassig?®” — abweisen darf.

Letzteres geschieht erst dann, wenn das andere Gericht seine Zustédndigkeit endgultig
bejaht hat. In einem solchen Fall ist die Klage von Anfang an als unzuléssig abzuweisen,
und nicht erst von demjenigen Zeitpunkt an, zu dem die vorubergehende Aussetzung
wegen der rechtskraftigen Bejahung der Zustédndigkeit durch das parallel angerufene
Gericht endet.?®® Es ist deswegen auch kein Raum fir eine Erledigungserklarung, mit
der sich die Kosten des unzulissigen Klageverfahrens auf den Gegner abwilzen lieRen.?3°
Ob es bei der kostenrechtlichen Belastung des Klagers im Zweitverfahren auch dann
verbleibt, wenn der die Zustandigkeit des Erstgerichts begriindende Sachverhalt erst nach
Einleitung des Zweitverfahrens eintritt, ist fraglich.?4°

234 OLG Ddsseldorf, Beschluss v 4.3.2013 — 1-2 W 6/13.

235 LG Mannheim, InstGE 13, 65 - UMTS-fahiges Mobiltelefon II.
236 EuGH, NJW 2014, 1871 — Weber; BGH, MDR 2014, 1287.
237 ZB wegen anderweitiger Rechtshangigkeit.

238 BGH, MDR 2018, 691.

239 BGH, MDR 2018, 691.

240 Ebenso: Hau, MDR 2018, 723, 724.
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11.4. Torpedo

Trifft Art 29 EuGVVO nur auf einzelne Streitgenossen und/oder auf einzelne Klage-
schutzrechte zu, wird der Rechtsstreit nicht blockiert, soweit er zwischen anderen Par-
teien oder Uber andere Anspruche gefuihrt wird als sie in dem auswartigen Mitgliedstaat
anhéngig sind. Um in dieser Situation ein ggf unzuléssiges Teilurteil zu vermeiden, emp-
fiehlt es sich, diejenigen Anspriche, tber die das nationale Gericht befinden darf, vor-
sichtshalber in ein neues Verfahren abzutrennen. Féllt spater der Aussetzungsgrund weg,
kann wieder eine Verbindung beider Verfahren — des abgetrennten und des ausgesetz-
ten — in Betracht kommen, wenn der beiderseitige Verfahrensstand dies als sinnvoll
erscheinen lasst.

Auch der Einwand des Rechtsmissbrauches seitens des Beklagten der negativen Fest-
stellungsklage bei Erhebung einer offensichtlich unzuléssigen Feststellungsklage ist bis-
her von den Gerichten in Deutschland nicht berlcksichtigt worden, da grundsétzlich
die Gleichwertigkeit aller 6rtlichen Gerichtsstande im Geltungsbereich der EU vermutet
wird.?*! In jungerer Vergangenheit zeichnet sich hier jedoch eine tendenziell groRzugi-
gere Auffassung ab. So hat das LG Dusseldorf?#2 entschieden, dass dem Beklagten eines
Patentverletzungsprozesses die Berufung auf Art 21 EuGVU unter dem Gesichtspunkt
des Verbotes unzuléssiger Rechtsausibung versagt ist, wenn er die negative Feststel-
lungsklage vor einem aufgrund gesicherter Rechtsprechung?*® offensichtlich unzustandi-
gen Gericht eines anderen Mitgliedstaates erhoben hat und das Verfahren vor diesem
Gericht nicht oder ohne Grund derart langsam fiihrt, dass das Recht des Klagers auf eine
ordnungsgemdale Durchfihrung seines Patentverletzungsverfahrens praktisch vereitelt
wiirde, wenn es zu einer Aussetzung gemaR Art 29 Abs 1 EuGVVO kame.?** Dieser
Auffassung steht die Rechtsprechung des EUGH nicht entgegen. In der Entscheidung
Gasser?*® ist zwar ausgesprochen, der Umstand, dass die Verfahren vor den Gerichten
des erstangerufenen Mitgliedstaates allgemein unvertretbar lange dauern, rechtfertige es
nicht, von einer Aussetzung nach Art 21 EuGVU (heute Art 29 EuGVVO) (von vornhe-
rein) abzusehen. Zu beriicksichtigen ist jedoch zum einen, dass der Fall kein zeitlich
befristetes Ausschlielichkeitsrecht, sondern vermogensrechtliche Anspriiche aus einer
langerfristigen Handelsbeziehung betraf. Zum anderen schlief3t es die EuGH-Entschei-
dung nicht aus, bei konkreten Feststellungen dazu, dass inzwischen unvertretbar lange
Zeit verstrichen ist, ohne dass das erstangerufene Gericht tber seine Zusténdigkeit befun-
den hat, diesen Sachverhalt zum Anlass zu nehmen, Art 29 Abs 1 EuGVVO nicht anzu-
wenden, sondern das Verfahren vor dem spdater angerufenen Gericht fortzusetzen.
SchlieBlich steht dem Kl&ger des Zweitverfahrens auch ein Justizgewéahrungsanspruch
aus Art 6 Abs 1 EMRK zu.

Um dem mit dem Torpedo verbundenen Rechtsmissbrauch und der Blockade von Ver-
letzungsverfahren entgegenzuwirken, greifen auch internationale Gerichte auf unter-
schiedliche Begriindungen zuruck.

Am weitesten ist hier wohl das Tribunal d’Instance in Paris in einer nicht verdffentlichten
Entscheidung vom 28.4.200024¢ gegangen, wonach Klagen auf Verletzung eines Schutz-
rechtes und Klagen, mit denen die Feststellung der Nichtverletzung begehrt werden,
nicht denselben Streitgegenstand betréafen. Eine Aussetzung nach Art 29 Abs 1 EuGVVO
(bzw Art 21 EuGVU) wurde vor diesem Hintergrund abgelehnt.?*’

241 EuGH, NJW 2014, 1871 — Weber; BGH, MDR 2014, 1287; vgl auch Pitz, GRUR Int 2001, 32, 35.

242 LG Dusseldorf, InstGE 3, 8 — Cholesterin-Test.

243 Grabinski, FS fur Tilmann, 2003, S 461, 468.

244 Vgl auch BGH, BGH-Report 2002, 345 (noch zu Art 21 EuGVU).

245 EuGH, IPRax 2004, 243 — Gasser/MISAT.

246 Mitgeteilt von Pitz, GRUR Int 2001, 32, 35f.

247 Sogar eine Aussetzung nach Art 22 EuGVU wurde unter Hinweis auf die erkennbare Blockadeab-
sicht der Beklagten abgelehnt.
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E. Verteidigungsmdglichkeiten des Beklagten

Andere Gerichte lehnen ihre Zustédndigkeit fir negative Feststellungsklagen dann ab,
wenn die internationale Zusténdigkeit fUr diese ausschlieBlich auf Art 7 Nr 2 EuGVVO
gestutzt wird.?*® Begriindet wird dies damit, dass nach der standigen Rechtsprechung
des EUGH Art7 Nr2 EuGVVO (bzw Art5 Nr3 EuGVU) als Ausnahmevorschrift
restriktiv auszulegen sei und daher nur fur Klagen gelte, die sich unmittelbar auf die
unerlaubten Handlungen bezégen. Bei negativen Feststellungsklagen werde das Vorlie-
gen einer unerlaubten Handlung aber gerade bestritten.

Zu bertcksichtigen ist jedoch auch bei diesen Gerichten, dass bis zum Erlass einer Ent-
scheidung Uber die mangelnde Zustandigkeit, unabhéngig davon, mit welcher Begriin-
dung diese abgelehnt wird, eine langere Zeit vergehen kann, die der Beklagte fur seine
Zwecke nutzen kann.

b) Art30 EuGVVO

Ist eine Identitat der Parteien oder aber der geltend gemachten Anspriiche nach Art 29
Abs 1 EuGVVO nicht gegeben, besteht noch die Mdoglichkeit, eine Aussetzung nach
Art 30 Abs 1 EuGVVO zu beantragen. Danach kann ein spater angerufenes Gericht das
Verfahren aussetzen, wenn vor Gerichten verschiedener Vertragsstaaten Klagen in erster
Instanz anhangig sind, die im Zusammenhang stehen. Auch diese Vorschrift dient dazu,
gegensatzliche Entscheidungen in der Gemeinschaft zu vermeiden, weshalb die Vor-
schrift weit auszulegen ist. Dies gilt vor allem fir Absatz 3, der eine Legaldefinition des
Begriffs »Zusammenhang« enthalt.2*® Das Landgericht Dusseldorf hat daher das Vorlie-
gen eines Zusammenhangs verschiedener Klagen auch dann bejaht, wenn wegen der Ver-
letzung unterschiedlicher nationaler Anteile eines europdischen Patentes vor unterschied-
lichen Gerichten Klage erhoben wird?*® oder wenn wegen desselben Patents und
derselben Ausfuhrungsform im auslandischen Verfahren das Unternehmen negativer
Feststellungskléager ist und im inldndischen Prozess die (im Ausland nicht beteiligten)
Geschaftsfuhrer des Unternehmens wegen Patentverletzung verklagt sind?5t,

Die Entscheidung Uber die Aussetzung gemaR Art 30 Abs 1 EuGVVO st jedoch im
Gegensatz zu derjenigen nach Art29 Abs1 EuGVVO in das Ermessen des Gerichts
gestellt. Ein deutsches Gericht wird sich dabei im Wesentlichen an die auch im Rahmen
von § 148 ZPO angewandten Grundséatze halten und die Interessen der betroffenen Par-
teien gegeneinander abwagen. Wesentliche Gesichtspunkte sind,

— welches Gericht die grofiere Sachndhe zu dem zu entscheidenden Sachverhalt hat
(typischerweise sind dies die Gerichte des Schutzstaates, die mit dem einschlagigen
nationalen Recht vertraut sind, nach dem die Patentverletzung und ihre Rechtsfolge
zu beurteilen sind),

— wann mit einer Entscheidung in dem einen bzw anderen Verfahren zu rechnen ist (es
ist unangebracht, einen angelaufenen Verletzungsprozess im Hinblick auf ein negati-
ves Feststellungsverfahren auszusetzen, dessen Entscheidung seinerseits noch
geraume Zeit auf sich warten lassen wird) und

— inwieweit den berechtigten Belangen des Schutzrechtsinhabers bei einer Aussetzungs-
anordnung Rechnung getragen ist (was zu verneinen sein kann, weil er selbst bei

248 Vgl ua Oberster Gerichtshof Italien, GRUR Int 2005, 264 — Verpackungsmaschine I1; Oberster

Gerichtshof Schweden, GRUR Int 2001, 178 — Flootek; hierzu auch Lundstedt, GRUR Int 2001,
103 ff; OLG Munchen, InstGE 2, 61 — Leit- und Informationssystem I1; diese Praxis setzt sich auch
in Belgien und Italien durch.

249 EuGH, NJW 1995, 1983 — Tatry/Maciej Rataj.

250 LG Disseldorf, GRUR Int 1998, 803, 804 — Kondensatorspeicherzellen.

251 LG Dusseldorf, Beschluss v19.4.2011- 4a O 153/10; ebenso: LG Mannheim, Beschluss
v 26.10.2010 — 2 O 234/09; LG Mannheim, Beschluss v 10.1.2011 — 2 O 234/009.
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abgewiesener Feststellungsklage noch lange nicht Uber einen Titel zur Durchsetzung
seiner Verbietungsrechte verfiigt).25?

Dem Interesse des Schutzrechtsinhabers wird zumindest dann Vorrang zuzubilligen sein,
wenn der geltend gemachte Unterlassungsanspruch unter Bericksichtigung der Verfah-
rensdauer des zuerst anhdngig gemachten Verfahrens nicht mehr oder nur erheblich
beschrankt durchgesetzt werden kann. Dies dirfte zumindest in den Féallen zu bejahen
sein, in denen der Beklagte eine negative Feststellungsklage als Torpedo eingereicht hat
und mit einer Entscheidung Uber diese nicht kurzfristig gerechnet werden kann. Dies
bedeutet aber auch, dass Uber Art 30 Abs 1 EuGVVO nur in den seltensten Féllen eine
Aussetzung zu erreichen sein wird. Denkbar ist derartiges nach der Instanzrechtspre-
chung aber, wenn der Verletzungsprozess gegen das Unternehmen wegen Art 29
EuGVVO blockiert ist und im inldndischen Prozess deren Geschéftsfuhrer in Anspruch
genommen werden, fir die Art 29 EuGVVO mangels Beteiligung am auslédndischen Fest-
stellungsverfahren nicht einschlégig ist. Eine Aussetzung soll hier jedenfalls dann ange-
zeigt sein, wenn fur den Kl&ger mit einem Urteil gegen die Geschéftsfihrer nicht wirklich
etwas gewonnen ist, weil die Geschéftsfuhrer auBerhalb des Unternehmens nicht selbst
am Markt tatig sind.?>® Uber diesen Gesichtspunkt hinaus wird man unbedingt im Blick
behalten mussen, welcher Erkenntnisgewinn aus dem ausléandischen Feststellungsprozess
und dort eingeholten Beweisen fir das (aufgeschobene) inlandische Erkenntnis tatsach-
lich zu erwarten sind. Steht zu befiirchten, dass eigene Beweisermittlungen nicht entbehr-
lich gemacht werden (zB weil das auslandische Gericht in Patentsachen unerfahren ist),
sollte von einer Aussetzung abgesehen werden.

Art 30 Abs 2 EuGVVO, der die Mdglichkeit fur das Gericht vorsieht, sich auf Antrag
der Parteien fUr unzustandig zu erklaren, diirfte in Deutschland ausgeschlossen sein, da
nach § 147 ZPO eine Verbindung von Verfahren, die vor unterschiedlichen Gerichten
laufen, nicht vorgesehen ist.?54

c) Art33, 34 EuGVVO

Durch die EuGVVO neu eingefiihrt worden ist die Moglichkeit, einen in einem Mitglied-
staat spéter anhangig gemachten Prozess wegen eines Verfahrens auszusetzen, das in
einem Drittstaat (aulRerhalb der Mitgliedstaaten) frihzeitiger (auch insoweit gilt die
Definition in Art 32 EuGVVO) anhéngig geworden ist.

Es handelt sich jeweils um Aussetzungen nach Ermessen, deren VVoraussetzungen

— das eine Mal (Art 33 EuGVVO) an diejenigen des Art 29 EuGVVO und
— das andere Mal (Art 34 EuGVVO) an diejenigen des Art 30 EuGVVO angelehnt sind.

Wie bei Art 29 EuGVVO muss in den Fallen des Art 33 EuGVVO in beiden Verfahren
(dh in dem im Mitgliedstaat und in dem im Drittstaat geflihrten Prozess) Uber »denselben
Anspruch« zwischen »denselben Parteien« gestritten werden. Art 34 EuGVVO knupft
demgegeniber daran an, dass die im Mitgliedstaat und im Drittstaat anhéngigen Verfah-
ren »in Zusammenhang stehen«, was der Fall ist, wenn eine gemeinsame Verhandlung
und Entscheidung der Verfahren geboten ist, um zu verhindern, dass in den getrennten
Verfahren einander widersprechende Entscheidungen ergehen konnten (Art34 Abs1
Buchst a) EuUGVVO).

252 OLG Dusseldorf, Beschluss v 4.3.2013 - 1-2 W 6/13.

253 LG Diusseldorf, Beschluss v 19.4.2011 - 4a O 153/10; LG Mannheim, Beschluss v 26.10.2010 — 2
O 234/09; LG Mannheim, Beschluss v 10.1.2011 — 2 O 234/09.

254 OLG Stuttgart, RIW 2000, 954.
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E. Verteidigungsmdglichkeiten des Beklagten

Die Vorschriften benennen jeweils Kriterien fir die gerichtliche Ermessensaustibung
dahingehend, ob zu erwarten ist, dass das Gericht des Drittstaates eine im Mitgliedstaat
anzuerkennende und vollstreckbare Entscheidung treffen wird (Art 33 Abs 1 Buchst a),
Art 34 Abs 1 Buchst b) EuGVVO) und ob das aussetzende Gericht davon Uiberzeugt ist,
dass die Aussetzung seines Verfahrens im Interesse einer geordneten Rechtspflege liegt
(Art 33 Abs 1 Buchst b), Art 34 Abs 1 Buchst ¢) EuGVVO). Was mit letzterem gemeint
ist, erschlief3t sich aus Erwéagungsgrund (24) der EuGVVO. Beachtenswerte Gesichts-
punkte sind danach ua (a) Verbindungen des Streitgegenstandes und der Parteien zu dem
Drittstaat, (b) der Fortschritt des im Drittstaat gefUhrten Verfahrens bei Anhéngig
machen des Verfahrens im Mitgliedstaat sowie (c) die Aussicht, dass im Drittstaat inner-
halb einer angemessenen Zeit eine Sachentscheidung fallt.

Ist es zu einer Aussetzungsanordnung gekommen, kann das aussetzende Gericht sein
Verfahren jederzeit wieder fortsetzen (Art 33 Abs 2, 34 Abs 2 EuGVVO), wenn es dies
fUr geboten hélt (zB weil das Verfahren im Drittstaat zum Stillstand kommt oder sich
die Prognose eines dortigen Verfahrensfortschritts als unrichtig erweist).

d) Art35 EuGVVO

Eine negative Feststellungsklage im Ausland blockiert jedoch nur ein Hauptsacheverfah-
ren in Deutschland. Art 35 EUGVVO eroffnet weiterhin den Weg zum einstweiligen
Rechtsschutz. Denn nach Art 35 EuGVVO héngt die Zustandigkeit fur eine einstweilige
MaRnahme nicht von der Zustindigkeit im Hauptsacheverfahren ab.25°

Unabhéngig von der so erdffneten Zustandigkeit eines deutschen Gerichts sind jedoch
weiterhin die Voraussetzungen fur den Erlass einer einstweiligen Verfligung gesondert
zu Uberprifen. Hierzu gehort neben einem Verfligungsanspruch auch die Glaubhaftma-
chung eines Verfugungsgrundes (8§ 920 Abs 2, 936 ZPO). Eine MalRnahme des einstwei-
ligen Rechtsschutzes kommt nach § 940 ZPO nur zur Abwendung wesentlicher Nach-
teile in Betracht. Bei der flr diese Voraussetzung erfolgenden Interessenabwdagung spielt
auch die Frage der Dringlichkeit einer Regelung eine wichtige Rolle. Allein der Umstand,
dass ein potenzieller Verletzer eine negative Feststellungsklage in einem anderen Mit-
gliedstaat anhéngig gemacht hat, vermag nach derzeitiger Rechtsprechung einen Verfu-
gungsgrund nicht zu begriinden.?%® Dieser ist unabhingig von dem »Torpedo« darzule-
gen.

e) Rechtsmittel

Die Entscheidung Uber eine Aussetzung ist, egal ob sie angeordnet oder abgelehnt wird,
von der jeweils beschwerten Partei mit der sofortigen Beschwerde (8§ 252, 567 Abs 1
Nr 1 ZPO) anfechtbar.?5” Soweit das Erstgericht Aussetzungsermessen hatte, ist dessen
Austibung im Beschwerdeverfahren lediglich auf Rechtsfehler zu Uberprifen?s8, dh
dahingehend, ob Uberhaupt eine Ermessensausiibung stattgefunden hat (was zu vernei-
nen ist, wenn sich das Landgericht zu der Aussetzungsanordnung verpflichtet gesehen
hat) und ob diese ermessensfehlerhaft vorgenommen wurde (was der Fall ist, wenn
wesentliche Abwagungsgesichtspunkte unbertcksichtigt geblieben oder falsch gewichtet
worden sind oder das Austbungsergebnis als solches unvertretbar ist).?%°

255 Vgl auch Grabinski, FS fur Tilmann, 2003, S 461, 470.

256 LG Dusseldorf, GRUR Int 2002, 157, 160 — HIV-Immunoassay.
257 OLG Dusseldorf, Beschluss v 4.3.2013 — 1-2 W 6/13.

258 OLG Dusseldorf, Beschluss v 4.3.2013 — 1-2 W 6/13.

259 OLG Dusseldorf, Beschluss v 4.3.2013 — 1-2 W 6/13.
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