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Regeste

Regeste Feststellungsinteresse. Ergibt sich das Feststellungsinteresse betreffend die
Verletzung eines ausländischen Patents aus materiellem ausländischem Recht, kann es im
Berufungsverfahren nicht geprüft werden. Offen gelassen, ob das negative
Feststellungsinteresse im Bereich des LugÜ nach dem Übereinkommen (orientiert an
dessen Sinn und Zweck) zu beurteilen ist (E. 2).

Erwägungen

E. 2
Die Beklagte stellt den Antrag, auf die Begehren sei nicht einzutreten, mit denen die
Klägerin die Feststellung beantragt, dass sie keine Rechte aus dem belgischen, spanischen,
französischen, britischen, niederländischen und schwedischen Teil des europäischen Patents
der Beklagten verletze.

E. 2.1
Die Vorinstanz hat zutreffend dargelegt, dass zwischen der in Italien ansässigen Klägerin
und der in der Schweiz domizilierten Beklagten eine internationale Streitsache vorliegt, auf
welche das Lugano Übereinkommen anwendbar ist. Sie hat weiter ausgeführt, dass die
zwingende Zuständigkeit des Art. 16 Ziff. 4 LugÜ vorliegend keine Anwendung findet, da
weder die Eintragung noch die Gültigkeit des Patents der Beklagten streitig ist, sondern
allein die negative Feststellung der Verletzung zur Beurteilung steht (vgl. BGE 117 II 598
E. 2c mit Hinweisen; vgl. dazu auch KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozessrecht, 7.
Aufl., Heidelberg 2002, N. 50, 51 und 55 zum entsprechenden Art. 22 EuGVO; MÄDER,
Die Anwendung des Lugano Übereinkommens im gewerblichen Rechtsschutz, Bern 1999,
S. 106 ff.). Es besteht kein Anlass darauf zurückzukommen. Die Beklagte stellt auch nicht
mehr in Frage, dass die schweizerischen Gerichte am Sitz der Beklagten gemäss Art. 2 Abs.
1 LugÜ zur Beurteilung der vorliegenden Klage zuständig sind, unbesehen davon, dass
ausschliesslich die Verletzung ausländischer Schutzrechte im Streite liegt (vgl. MÄDER,
a.a.O., S. 111; GEHRI, Wirtschaftsrechtliche Zuständigkeiten im internationalen
Zivilprozessrecht der Schweiz, Zürich 2002, S. 56; VISCHER, in: Heini et al. [Hrsg.],
IPRG Kommentar, Zürich 1993, N. 4 zu Art. 109 IPRG ). BGE 129 III 295 S. 299 Die
Beklagte rügt lediglich, die Vorinstanz habe das Feststellungsinteresse der Klägerin zu
Unrecht bejaht bzw. verkannt, dass ein rechtsmissbräuchliches forum running vorliege.

E. 2.2
Unter welchen Voraussetzungen die gerichtliche Feststellung des Bestehens oder
Nichtbestehens bundesrechtlicher Ansprüche verlangt werden kann, ist eine Frage des
Bundesrechts, da das materielle Recht auch den für seine Durchsetzung erforderlichen
Rechtsschutz garantiert ( BGE 123 III 414 E. 7b S. 429; BGE 110 II 352 E. 1b, je mit



Hinweisen). Soweit materiell kein bundesrechtlicher Anspruch streitig ist, ist grundsätzlich
auch der Feststellungsanspruch nicht bundesrechtlicher Natur und aus diesem Grunde im
Rahmen der Berufung nicht überprüfbar ( Art. 43 OG ). Dies gilt insbesondere für
ausländische materiell-rechtliche Ansprüche, welche gemäss Art. 43a OG der Kognition
des Bundesgerichts im Berufungsverfahren entzogen sind ( BGE 126 III 492 E. 3a; BGE
119 II 177 E. 3e, je mit Hinweisen). Soweit sich vorliegend daher ein Feststellungsinteresse
über die (nicht-bestehende) Verletzung der belgischen, spanischen, französischen,
britischen, niederländischen und schwedischen Patentansprüche der Beklagten aus dem
materiellen ausländischen Recht ergibt, kann die angefochtene Entscheidung im
Berufungsverfahren nicht geprüft werden.

E. 2.3
Negative Feststellungsklagen betreffen denselben Anspruch wie entsprechende
Verletzungsklagen, wenn sie dieselbe Grundlage und denselben Gegenstand haben ( BGE
123 III 414 E. 5; BGE 125 III 346 E. 4b S. 349; vgl. auch BGE 128 III 284 E. 3b/bb S. 287,
je mit Hinweisen). Für denselben Gegenstand erweitert sich daher die Wahl möglicher
Gerichtsstände, soweit Klagen auf negative Feststellung zulässig sind. Wird diese
Möglichkeit missbraucht, um insbesondere beabsichtigte Leistungsklagen der Gegenpartei
zu blockieren (KROPHOLLER, a.a.O., N. 11 zum entsprechenden Art. 27 EuGVO), so
stellt sich die Frage, ob nicht unbesehen des strittigen materiellen Anspruchs ein
schutzwürdiges Feststellungsinteresse an der Befassung eines nach Lugano
Übereinkommen zur Verfügung stehenden Gerichtsstandes zu verneinen ist (vgl. BGE 123
III 414 E. 7a; vgl. auch VOGEL/SPÜHLER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7. Aufl.,
Bern 2001, 7. Kap. N. 32b). Dafür spricht, dass insbesondere die Art der angeblich
rechtsmissbräuchlichen Wahl des Forums derart eng mit den direkten
Zuständigkeitsvorschriften des Lugano Übereinkommens in Zusammenhang steht, dass sich
bei konkurrierenden Gerichtsständen unbesehen der prioritären Rechtshängigkeit die
Überprüfung des Rechtsschutzinteresses der klagenden Partei an der BGE 129 III 295 S.
300 Befassung eines der zur Verfügung stehenden Gerichte aufdrängt. Wird das Interesse
an einer negativen Feststellungsklage im Rahmen der Auslegung des Lugano
Übereinkommens überprüft, so hat sich die entsprechende Beurteilung an Sinn und Zweck
der vom Lugano Übereinkommen zur Verfügung gestellten Gerichtsstände zu orientieren.
Es ginge nicht an, unter diesem Titel die Theorie des forum non conveniens verdeckt
einzuführen, welche für die Zuständigkeitsordnung des Lugano Übereinkommens
verworfen worden ist (KROPHOLLER, a.a.O., N. 20 vor Art. 2 EuGVO). Wie es sich
damit jedoch verhält, kann auch im vorliegenden Fall offen bleiben, da sich die Berufung
jedenfalls als unbegründet erweist.

E. 2.4
Die Klägerin begehrt die Feststellung, dass sie das belgische, spanische, französische,
britische, niederländische und schwedische Patent der Beklagten nicht verletze. Die
Beklagte hatte die Klägerin nach den verbindlichen - und übrigens auch nicht bestrittenen -
Feststellungen der Vorinstanz verwarnt und von der Klägerin die Unterzeichnung einer
Erklärung verlangt, wonach sie auf Geschäfte mit ihrem angeblich patentverletzenden
Produkt in sämtlichen Ländern verzichte, in denen die Beklagte Patentschutz beanspruchen
kann. Unter diesen Umständen musste die Klägerin mit entsprechenden rechtlichen
Schritten seitens der Beklagten in diesen Ländern rechnen, zumal diese ein rechtliches
Vorgehen für das hier nicht zu beurteilende deutsche Patent ausdrücklich angedroht hatte.



Ein schutzwürdiges Interesse der Klägerin an der begehrten Feststellung ist bei dieser
Sachlage nach schweizerischem Verständnis zu bejahen (vgl. BGE 123 III 49 E. 1a mit
Hinweisen). Denn die Ungewissheit der Rechtsbeziehungen kann durch die begehrte
richterliche Feststellung behoben werden und die Fortdauer der Ungewissheit ist der
Klägerin nicht zuzumuten. An der Schutzwürdigkeit des Feststellungsinteresses ändert auch
das Vorgehen der Klägerin jedenfalls für die hier in Frage stehenden ausländischen Patente
nichts; insofern ist die Klägerin keiner konkret in Aussicht gestellten Verletzungsklage
zuvorgekommen, und ihr Interesse an einer gesamthaften Beurteilung der ihr
vorgeworfenen Verletzung aller ausländischen Patente ist nicht zu verkennen.
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