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Rz. 565 A. Der Lizenzvertrag tiber technische Schutzrechte

stellt, sondern die Verjihrung lediglich hemmt (§204 Abs.1 Nr.1 BGB;
zum schiedsrichterlichen Verfahren s. § 204 Abs. 1 Nr. 11 BGB)!.

Anspriiche aus §§ 280 ff. BGB (Schadensersatz wegen Pflichtverletzung)
verjihren ebenso wie Anspriiche wegen Stérung der Geschiftsgrundlage
im Sinne des § 313 BGB nach § 195 BGB ebenfalls in 3 Jahren2.

Neben der Haftung aus §§ 280 ff. BGB (Schadensersatz wegen Pflichtverlet-
zung), (nachtriglicher) Unmoglichkeit oder nach § 313 BGB wegen Stérung
der Geschiftsgrundlage kann auch ein Schadensersatzanspruch nach § 139
PatG Inhalt der Haftung sein. Eine solche Haftung kommt etwa in Be-
tracht, wenn der Lizenznehmer die ihm eingeriumte Nutzungsbefugnis
unter Missachtung der vertraglich vorgegebenen ortlichen, sachlichen,
zeitlichen oder mengenmaifigen Beschrinkungen ausnutzt (vgl. § 15 Abs. 2
Satz 2 PatG; Rz. 1180 ff.). Anspriiche dieser Art verjihren nach § 141 PatG
— entsprechend der Vorschrift des § 195 BGB - in drei Jahren von dem Zeit-
punkt an, in dem der Berechtigte von der Verletzung und der Person des
Verpflichteten Kenntnis erlangt (vgl. § 199 Abs. 1 BGB).

567-568 Frei.

569

VIII. Vertragsparteien und ihre Stellvertretung

1. Natiirliche Personen

Als Vertragspartner eines Lizenzvertrages kommen nattirliche oder juristi-
sche Personen in Betracht. Als nattirliche Person bezeichnet man den Men-
schen, der als solcher Triger von Rechten und Pflichten sein kann (vgl. § 1
BGB). Diese Rechtsfihigkeit wird dem Menschen als potentiellem Triger
von Rechten und Pflichten von Geburt an bis zum Tode zuerkannt. Dies
bedeutet, dass er Vertragspartner sein kann und Rechte und Verbindlich-
keiten zu erwerben vermag. Typisches Beispiel hierfiir ist der freie Erfinder
als Lizenzgeber seiner Entwicklungen (z.B. der Hochschullehrer bei freien
bzw. frei gewordenen Erfindungen). Auf das Lebensalter des Betreffenden
kommt es dabei nicht an, auch wenn besonders schutzwerte Personengrup-
pen, wie z.B. Kinder, die Schutzrechte geerbt haben, beim Abschluss oder
der Durchfiihrung von Lizenzvertrigen von ihren gesetzlichen, 6ffentlich-
rechtlich bestellten oder rechtsgeschiftlichen Vertretern repriasentiert wer-
den, die regelmifdig einer besonderen behordlichen Genehmigung zur Be-
griindung derartiger Lizenzvertrige bedtrfen.

570-571 Frei.

1 Vgl. zu Fillen der Verjahrungshemmung Ddubler, NJW 2001, 3729, 3730.
2 Palandt/Ellenberger, BGB, § 195 Rz. 3 {.
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VIII. Vertragsparteien und ihre Stellvertretung Rz. 573

2. Juristische Personen

Auch juristische Personen kénnen Triger von Rechten und Pflichten sein.
In der Praxis ist der Abschluss von Lizenzvertrigen, bei denen zumindest
auf einer Seite eine juristische Person beteiligt ist, die Regel. Eine juristi-
sche Person erlangt ihre Rechtsfihigkeit als juristische Person des Privat-
rechts, wie etwa eine Aktiengesellschaft, eine Kommanditgesellschaft auf
Aktien, eine Gesellschaft mit beschrinkter Haftung, durch darauf gerich-
teten Grandungsakt und Eintragung im Handelsregister. Freilich bediirfen
juristische Personen einer nattrlichen Person, eines Organs, um in der
Rechtswirklichkeit auftreten und Erklarungen abgeben zu konnen. Bei der
Aktiengesellschaft ist dies der Vorstand (vgl. §§ 76 ff. AktG), die GmbH
ist rechtsgeschiftlich vertreten durch die Geschaftsfithrer (vgl. §§ 35 ff.
GmbHG). Neben diesen juristischen Personen sind die Personengesell-
schaften, also die offene Handelsgesellschaft (§§ 105 ff. HGB) und die Kom-
manditgesellschaft (§§ 161 ff. HGB), zu erwihnen. Auch OHG und KG be-
dirfen zur Vornahme rechtswirksamer Handlungen der Vertretung durch
geschaftsfahige, natirliche Personen (vgl. §§ 125, 161 HGB).

Die sich stark entwickelnde arbeitsteilige Fertigung und die notwendigen
hohen Investitionen im Zusammenhang mit grofleren Forschungsvorhaben
zwingen Industrieunternechmen immer mehr, sich einerseits zu spezialisie-
ren, andererseits die wirtschaftliche Kraft ftir ein bestimmtes Forschungs-
vorhaben dadurch zu steigern, dass Arbeitsgemeinschaften (Forschungs-
und Entwicklungskooperationen) aus mehreren Unternehmen mit gleich-
artiger Forschungszielrichtung gebildet werden (Rz.975ff.). Soweit in
diesem Zusammenhang Schutzrechte anfallen und verwertet werden sol-
len, ist zu beachten, dass eine solche Arbeitsgemeinschaft als BGB-Auflen-
gesellschaft Rechtsfihigkeit besitzt!, also durch Teilnahme am Rechtsver-
kehr eigene Rechte und Pflichten begriinden kann, ohne damit juristische
Person zu sein?. Damit kénnen nunmehr namens der BGB-Gesellschaft, ver-
treten durch ihre zur Vertretung berechtigten Gesellschafter (§ 714 BGB)
oder sonst berechtigte Dritte, Schutzrechte erworben® und auch Lizenzver-
trage abgeschlossen werden. Bei der Gesellschaft des buirgerlichen Rechts
haben die Gesellschafter die Stellung als Gesamthandsberechtigte an dem
Vermogen der Gesellschaft (§ 718 BGB). Diese Stellung fiihrt dazu, dass die
Gesellschafter tber die ihnen gehorigen anteiligen Rechte an der Gesamt-
hand nicht verfigen konnen (§ 719 Abs. 1 BGB).

1 BGH v. 29.1.2001, BGHZ 146, 341 = NJW 2001, 1056; s. hierzu Beuthien, NJW
2005, 855.

2 BGH v. 29.1.2001, BGHZ 146, 341 ff. = NJW 2001, 1056 ff. u. BGH v. 18.2.2002,
NJW 2002, 1207.

3 S. zum Markenrecht, BGH v. 22.11.2001, GRUR 2002, 622 ff. hier kann , insbeson-
dere (...) auch der Name, unter dem eine Gesellschaft biirgerlichen Rechts im Ge-
schiftsverkehr auftritt, nach § 5 MarkenG geschiitzt sein (vgl. Teplitzky, in: Grof3-
komm. UWG, § 16 Rz. 12; anders offenbar BayObLG v. 26.11.1997 NJW 1998,
1158, 1159)."; s. auch Hildebrandt, DStR 2004, 1924.
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Rz. 574 A. Der Lizenzvertrag tiber technische Schutzrechte

In diesem Zusammenhang ist auch die durch eine Miterfinderschaft ent-
standene Gemeinschaft (§§ 741 ff. BGB) beachtlich!. Die Gemeinschaft un-
terscheidet sich von der Gesellschaft des burgerlichen Rechts im Wesentli-
chen dadurch, dass sie meist durch Realakt (tatsichliche Zusammenarbeit)
aufgrund gesetzlicher Vorschriften entsteht und nicht kraft eines auf die
Erreichung eines gemeinsamen Zieles ausgerichteten Vertrages zwischen
zwei oder mehreren Personen. Das Gemeinschaftsverhiltnis wird — man-
gels besonderer Vereinbarung bzw. Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks
— allein aufgrund der bloflen Tatsache der gemeinsamen erfinderischen Ti-
tigkeit begriindet?. Geht die Erfindung auf mehrere Arbeitnehmer in un-
terschiedlichen Unternehmen zuriick, so setzt sich die Gemeinschaft
zwischen den jeweiligen Arbeitgebern fort, sobald diese die auf ihre Arbeit-
nehmer entfallenden Rechte an der Diensterfindung unbeschrinkt in An-
spruch nehmen?. Die Gemeinschaft kann nicht selbst Triger von Rechten
und Pflichten sein, sie ist nicht selbst rechtsfihig. Eine Verfiigung tiber das
gemeinsame Recht kann nur von allen gemeinschaftlich vorgenommen
werden (§ 747 Satz 2 BGB). Das gemeinsame Recht kann damit gegentiber
Dritten nur gemeinsam geltend gemacht werden. Die Teilhaber einer Ge-
meinschaft, die mit Bruchteilen am gemeinschaftlichen Vermdogen betei-
ligt sind, kénnen tber diese ideellen Anteile allerdings verfiigen, d.h. sie
konnen ihren Anteil ohne Zustimmung der anderen Teilhaber veriuf3ern
oder belasten (§ 747 Satz 1 BGBJ*.

Streitig ist, ob die Lizenzeinrdumung eine Verfiigung tiber das gemeinsame
Recht darstellt oder ob jeder Teilhaber zur Vergabe von Lizenzen befugt ist.
Nach Fischer® ist selbst die Erteilung einer ausschlief§lichen Lizenz ohne
Zustimmung der tbrigen Teilhaber zulissig, da gerade die Lizenzierung
nicht selten die bestgeeignete Verwertungsform sei.

Demgegeniiber bedarf nach h.M. die Einrdumung von Lizenzen des Einver-
stindnisses aller Teilhaber, das durch Mehrheitsbeschluss (§ 745 Abs. 1
BGB) oder durch Regelung nach § 745 Abs. 2 BGB herbeigefithrt werden
kann®. Die Einrdumung einer ausschliefilichen Lizenz durch einen Teil-

1 BGH v. 17.10.2000, GRUR 2001, 226 — Rollenantriebseinheit; BGH v. 18.3.2003,
GRUR 2003, 702, 704 — Gehidusekonstruktion; BGH v. 7.3.2005, GRUR 2005,
663 ff. — Gummielastische Masse II u. BGH v. 21.12.2005, WRP 2006, 483 ff. - Zy-
linderrohr u. BGH v. 4.4.2006, GRUR 2006, 754, 755, Rz. 10 — Haftetikett; s. auch
Chakraborty/Tilmann in FS R. Konig, 2003, S. 63, 67 ff.

2 S. BGH v. 17.10.2000, GRUR 2001, 226, 227 — Rollenantriebseinheit m.H.a. Ben-
kard/Bruchhausen, PatG, 9. Aufl. 1993, § 6 Rz. 34 (nunmehr Benkard/Melullis,
PatG, § 6 Rz. 34b).

3 S. BGH v. 21.12.2005, WRP 2006, 483 — Zylinderrohr.

4 BGH v. 17.10.2000, GRUR 2001, 226 — Rollenantriebseinheit.

5 Fischer, GRUR 1977, 313, 317.

6 OLG Karlsruhe v. 11.7.2012 — 6 U 3/10, unveroffentlicht; OLG Diisseldorf v.
8.3.2012, GRUR-RR 2012, 319, 320 - Einstieghilfe fir Kanaloffnungen; Busse/Keu-
kenschrijver, PatG, § 6 Rz. 42; Benkard/Melullis, § 6 Rz. 34b u. 35¢; Bartenbach/
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VIII. Vertragsparteien und ihre Stellvertretung Rz. 577

haber alleine ist unwirksam!. Die Lizenzierung des gesamten Patents stellt
eine Maflnahme dar, die einer ,wesentlichen Verinderung des Gegen-
standes” (vgl. § 745 Abs. 3 Satz 1 BGB) gleichzusetzen ist, die ggf. eine ge-
meinschaftliche — nicht mehrheitliche — Entscheidung der Teilhaber vo-
raussetzt?. Die Einrdumnung einer Lizenz (auch vor Erteilung des Patents)
ist den tibrigen Teilhabern gegentiber unwirksams?.

Der Auffassung von Chakraborty/Tilmann®, dass der einzelne Teilhaber
wegen des Verfiigungsrechts Uber seinen Anteil auch diesen Anteil lizen-
zieren diirfe, muss widersprochen werden. Das Wesen der Bruchteilsge-
meinschaft ist dadurch geprigt, dass der gemeinschaftliche Gegenstand als
solcher ungeteilt ist und tiber ihn nur alle Teilhaber gemeinschaftlich ver-
fiigen konnen. Geteilt ist nur die Rechtszustindigkeit an dem gemein-
schaftlichen Gegenstand, wobei der jeweilige Anteil ideell, rein rech-
nerisch, nicht real quotenmiflig zu verstehen ist. Verdufert ein Teilhaber
seinen Anteil, tritt der Rechtsnachfolger innerhalb der Bruchteilsgemein-
schaft an dessen Stelle. Anders stellte sich die Situation hingegen dar,
wenn jeder das Recht hitte, seinen Anteil zu lizenzieren. Die Lizenzierung
fiihrt zwangsliufig zur Nutzung des gesamten Schutzrechts durch den Li-
zenznehmer mit der Folge, dass damit der einzelne Teilhaber doch die
tatsichliche (und rechtliche) Moglichkeit hitte, zustimmungsfrei einem
Dritten das Recht zur Nutzung des gesamten Patents einzuriumen. Die Li-
zenzierung des jeweiligen Anteils an der Bruchteilsgemeinschaft wiirde bei
der einfachen Lizenz das Recht der Mehrfachlizenzierung ermoglichen.
Zudem hitte jeder Teilhaber das Recht der ausschlieflichen Lizenzvergabe
an seinem Anteil bei Fortbestehen seiner Teilhaberschaft. Uber diese Li-
zenzierung des bloflen Anteils wiirde eine , Atomisierung” des gemein-
samen Rechts und der Rechtsinhaber eintreten.

Davon zu trennen ist die Moglichkeit der Eigenverwertung der Erfindung
bzw. der Schutzrechtsposition. Hier hat nach h.M. jeder einzelne Teilhaber
gemild § 743 Abs. 2 BGB ein eigenes Verwertungsrecht>. Ob und ggf. inwie-
weit den anderen Teilhabern finanzielle Ausgleichsleistungen fiir solche
Verwertungshandlungen — insbesondere in Form einer prozentualen Lizenz
an den Frlosen — zustehen, bestimmt sich nach der zwischen den Teil-

Volz, GRUR 1978, 668, 675; Chakraborty/Tilmann in FS R. Konig, 2003, S. 63,
65 ff.; van Venrooy, Mitt. 2000, 26, 27 f.

1 OLG Karlsruhe v. 11.7.2012 - 6 U 3/10, unveroffentlicht.

2 Chakraborty/Tilmann in FS R. Konig, 2003, S. 63, 65 ff.; van Venrooy, Mitt. 2000,
26,27 f.

3 OLG Karlsruhe v. 11.7.2012 - 6 U 3/10, unverdffentlicht.

4 Chakraborty/Tilmann in FS R. Konig, 2003, S. 63, 65 ff.; van Venrooy, Mitt. 2000,
26,27 f.

5 BGH v. 21.12.2005, WRP 2006, 483 — Zylinderrohr und BGH v. 22.3.2005, GRUR
2005, 663 ff. - Gummielastische Masse II; Fischer, GRUR 1977, 313 {f.; a.A. Sefzig,
GRUR 1995, 302 ff.
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Rz. 578 A. Der Lizenzvertrag tiber technische Schutzrechte

habern getroffenen (stillschweigenden) Vereinbarung!. Fehlt eine solche
Vereinbarung, und ist auch kein entsprechender Mehrheitsbeschluss i.S.
von § 745 Abs. 1 BGB gefasst, kann jeder Teilhaber nach Mafigabe des § 745
Abs. 2 BGB einen Ausgleich geltend machen, soweit dies nach billigem Er-
messen dem Interesse aller Teilhaber entspricht?. Solange ein Teilhaber
von den Moglichkeiten nach § 745 Abs. 1 und 2 BGB keinen Gebrauch
macht, steht ihm allerdings grundsitzlich kein finanzieller Ausgleich zus.
Eine rickwirkende Geltendmachung ist nicht méglich*. Im Ergebnis
werden insbesondere die nicht oder nur gering nutzenden Teilhaber damit
veranlasst, die anderen Teilhaber bei deren Verwertung (nachweisbar) zum
Abschluss einer Benutzungs- und Ausgleichsvereinbarung nach § 745
Abs. 2 BGB aufzufordern®. Da ein Auskunfts- und Rechnungslegungsan-
spruch das Bestehen eines Hauptanspruchs voraussetzt, kann ein Teilhaber
von den anderen Teilhabern Auskunft und Rechnungslegung tiber deren
Patentnutzung nur verlangen, wenn ein Ausgleichs- bzw. Schadensersatz-
anspruch dem Grunde nach besteht®.

Frei.

3. Verfiigungsberechtigung

§ 6 Satz 1 PatG ordnet das Recht auf das Patent dem Erfinder oder seinem
Rechtsnachfolger zu. Bei Diensterfindungen, die 90 % aller zum Schutz-
recht angemeldeten Erfindungen reprisentieren, werden die vermogens-
werten Rechte tblicherweise durch (unbeschrinkte) Inanspruchnahme
(§§ 6, 7 ArbEG) auf den Arbeitgeber (Unternehmer) tibertragen, die juristi-
sche Person wird damit Rechtsnachfolger des Erfinders”. Bei Auslands-
erfindungen sind ggf. die entsprechenden Regeln des jeweiligen nationalen
Erfinderrechts (zusitzlich) zu beachten.

Soweit Lizenzvertridge nicht von den Vertragspartnern in Person — und dies
ist ohnehin nur bei nattrlichen Personen moglich — abgeschlossen werden,

1 Vgl. dazu BGH v. 21.12.2005, WRP 2006, 483 — Zylinderrohr u. BGH v. 22.3.2005,
GRUR 2005, 663 ff. — Gummielastische Masse II; generell ablehnend Gennen in
FS Bartenbach, 2005, S. 335.

2 Vgl. dazu BGH v. 22.3.2005, GRUR 2005, 663 ff. - Gummielastische Masse II, u.
BGH v. 21.12.2005, WRP 2006, 483 — Zylinderrohr.

3 BGH v. 22.3.2005, GRUR 2005, 663 ff. — Gummielastische Masse II unter Auf-
hebung von OLG Miinchen v. 23.10.2003, Mitt 2004, 508 — Dentalabdruckmasse.

4 OLG Diisseldorf v. 6.3.2006 — 12 U 52/04 — n.v. m.H.a. BGH v. 29.6.1966, NJW
1966, 1708, 1709.

5 S. Kasper, MittPat 2005, 488 f.

6 BGH v. 21.12.2005, WRP 2006, 483 ff. — Zylinderrohr; vgl. auch OLG Diisseldorf
v. 27.2.2003, Mitt 2004, 418, 429 — Hub-Kipp-Vorrichtung, dort im Zusammen-
hang mit Schadensersatzanspriichen.

7 BGH v. 10.11.1970, GRUR 1971, 210 — Wildverbissverhinderung.
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VIIIL Vertragsparteien und ihre Stellvertretung Rz. 582

empfiehlt es sich fiir die Beteiligten, sich tiber die Rechtstrigerschaft ihres
Verhandlungs- bzw. Vertragspartners ausreichend zu informieren.

Eine in den Vertrag (hidufig in der Priambel) aufgenommene Klausel, wo-
nach der Lizenzgeber versichert, Inhaber und Verfiigungsberechtigter iiber
die lizenzierten Schutzrechte zu sein, fiihrt nicht zu einem Erwerb der
Nutzungsrechte durch den Lizenznehmer, selbst wenn dieser der Zusiche-
rung (Garantie, s. hierzu Rz. 63) des Lizenzgebers vertraut hat. In diesem
Bereich gibt es keinen gutgldubigen Erwerb von Rechten. Der Lizenzneh-
mer ist bei falscher Zusicherung des Lizenzgebers (Garantie) auf Schadens-
ersatzanspriiche beschrinkt (s. Rz. 63, 196). Zur Vermeidung dieser Rechts-
folge empfiehlt sich daher vor Vertragsabschluss eine Uberpriifung der
Schutzrechtssituation und der Rechtsinhaberschaft an den zu lizenzieren-
den Rechten.

Frei.

4. Stellvertretung

Von der Verfiigungsberechtigung ist die Stellvertretung (§§ 164 ff. BGB) zu
unterscheiden. Der fir den Rechtsinhaber auftretende Stellvertreter (Be-
vollmaichtigte) ist nicht selbst Rechtstriager, sondern gibt eine eigene Erkla-
rung im Namen des Geschiftsherrn ab. Die Vertretungsmacht kann unmit-
telbar auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, wie z.B. die elterliche Sorge
tber die Kinder, solange diese noch nicht geschiftsfihig sind (vgl.
§§ 1626 ff. BGB); die Vertretungsbefugnis kann sich aber auch aus Satzung
oder Rechtsgeschift herleiten. Die Wirksamkeit der Erklirung des Vertre-
ters hingt nicht davon ab, dass dieser ausdriicklich auf seine Vertreter-
eigenschaft hinweist. Es gentigt vielmehr, dass sich aus den dufieren Um-
stinden ergibt, wen der Vertreter vertritt und in wessen Namen er auftritt.
Tritt dieser Wille des Vertreters fiir den Vertragspartner nicht erkennbar
hervor, dann wird der Vertreter gemifd § 164 Abs. 2 BGB so behandelt, als
habe er das Geschift in eigenem Namen abgeschlossen. Er wird also selbst
aus dem Vertrag berechtigt und verpflichtet. Entsprechend gelten die ge-
nannten Grundsitze, wenn der Vertreter rechtsgeschiftliche Erklirungen
im Namen des Vertretenen annimmt. Ein einseitiges Rechtsgeschaft, das
ein Bevollmachtigter einem anderen gegentiber vornimmt, ist gemaf § 174
Satz 1 BGB unwirksam, wenn der Bevollmichtigte eine Vollmachtsurkun-
de nicht vorlegt und der andere das Rechtsgeschift aus diesem Grund un-
verziiglich zuriickweist. Eine derartige Zuriickweisung ist aber z.B. bei ei-
ner Kiindigung des Lizenzvertrages nach § 242 BGB ausgeschlossen, wenn
dem Vertreter die Abwicklung des gesamten Vertragsverhiltnisses tibertra-
gen warl,

1 LG Diisseldorf v. 29.6.2010, Dusseldorfer Entscheidung Nr. 1436 - Rauchgas-
wische (www.duesseldorfer-archiv.de).
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Rz. 583 A. Der Lizenzvertrag iiber technische Schutzrechte

Wenn der Vertreter tiber die rechtlichen Befugnisse, die ihm der Vertretene
eingeriumt hat, hinausgeht, so wirken diese Erklirungen gemifd § 164
BGB nicht unmittelbar gegen den Vertretenen. Will er sie wirksam werden
lassen, muss der Vertretene eine solche Erklirung, die ihm nicht zuzurech-
nen ist, nach Maf3gabe der §§ 182 ff. BGB genehmigen (vgl. § 177 Abs. 1
BGB). Wird die Handlungsweise des Vertreters nicht genehmigt, macht die-
ser sich gemifl § 179 BGB dem ihm vertrauenden Vertragspartner gegen-
tiber schadensersatzpflichtig!.

Neben der zuvor angesprochenen vertraglich eingeriumten Vollmacht
muss sich ein Vertreter Rechtswirkungen zurechnen lassen, die ein von
ihm erzeugter oder auch nur geduldeter Rechtsschein im Rechtsverkehr
verursacht hat. Wird beispielsweise durch den Vertretenen das Titigwer-
den eines an sich Vollmachtlosen geduldet und wird hierdurch bei dem Er-
klarungsempfianger der Eindruck erweckt, dass der wie ein Bevollmichtig-
ter Handelnde vom Vollmachtgeber eine darauf gerichtete Vollmacht
besitzt, muss sich der Vertretene das Auftreten eines nicht bevollmichtig-
ten Vertreters wie das eines Bevollmichtigten zurechnen lassen (Duldungs-
vollmacht). Von einer Anscheinsvollmacht ist dann zu sprechen, wenn der
Vertretene Tatumstinde setzt, die das Verhalten eines nicht bevollmichtig-
ten Dritten in den Augen eines Erklirungsempfingers des vollmachtlos
Handelnden als bevollmichtigt erscheinen lassen. Hier muss sich unter
dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben und dem daraus abgeleiteten
Vertrauensschutz der Geschiftsherr das Handeln eines Nichtbevollmich-
tigten zurechnen lassen.

Die Duldungsvollmacht kann dann von Bedeutung sein, wenn ein Mit-
arbeiter der Patent- oder Rechtsabteilung nach aufien hin wie ein ,Bevoll-
maichtigter” auftritt, ohne aber hierzu im Innenverhiltnis berechtigt zu
sein, und die in diesem Zusammenhang abgegebenen Erklirungen vom
potentiellen Vollmachtgeber wie legitimiert behandelt werden. Die An-
scheinsvollmacht hingegen kann bei Abschluss eines Lizenzvertrages vor
allem im internationalen Bereich dann bedeutsam werden, wenn ein an
sich zur Abgabe solcher Erklirungen Nichtbevollmichtigter zu einer Li-
zenzvertragsverhandlung als Vertreter der Firma angekiindigt wird, dort er-
scheint und — ohne seine mangelnde Vollmacht deutlich zu machen - Er-
klirungen fiir den Abschluss des Lizenzvertrags im Namen der Firma
abgibt.

Frei.

—

Zur Uberschreitung der Vertretungsmacht, genauer: zum Anspruch des Minder-
heitsgesellschafters gegen die Geschiftsfiihrung einer Tochtergesellschaft auf Un-
terlassung der Erfilllung eines unter Missachtung des Zustimmungsvorbehalts
der Obergesellschaft kollusiv mit einem Dritten geschlossenen Vertrags (Lizenz-
vertrag im Medienbereich Uber den Erwerb von Senderechten fiir 1300 Spielfilme)
vgl. OLG Koblenz v. 9.8.1990, NJW-RR 1991, 487 ff.
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VIII. Vertragsparteien und ihre Stellvertretung Rz. 591

5. Mehrere Vertragsbeteiligte

In der Praxis ist die Situation nicht selten, dass auf einer bzw. auf beiden Sei-
ten mehrere (natiirliche bzw. juristische) Personen als Vertragspartner auf-
treten. Auf Lizenzgeberseite ist dies regelmifig bei Gemeinschaftspatenten
der Fall. Sind mehrere Personen in Bruchteilsgemeinschaft Schutzrechts-
inhaber, kann eine Lizenz als Verfiigung tiber das gemeinschaftliche Recht
nur von allen Teilhabern gemeinsam vergeben werden (§ 747 Satz 2 BGB, s.
Rz. 575); hier sind die einzelnen Mitinhaber des Vertragsschutzrechts im
Regelfall Gesamtglaubiger (§ 428 BGB), d.h. die Leistung kann an jeden
von ihnen bewirkt werden. Entsprechendes gilt, wenn es sich bei dem
Schutzrecht um Gesellschaftsvermogen einer BGB-Gesellschaft handelt (s.
Rz. 572). Eine Mehrheit von Lizenzgebern ist ferner denkbar, wenn der Li-
zenzvertrag mehrere Vertragsschutzrechte mit unterschiedlichen Schutz-
rechtsinhabern zum Gegenstand hat; in diesem Fall kommt es auf die Ver-
tragsgestaltung an, ob also in einer Vertragsurkunde mehrere einzelne
Lizenzvertridge mit unterschiedlichen Beteiligten niedergelegt sind oder ob
sich die Lizenzgeber — etwa in Form einer Gesellschaft (§ 705 BGB) - in ei-
nem einheitlichen Lizenzvertrag zusammengeschlossen haben.

Mehrere (natiirliche bzw. juristische) Personen als Lizenznehmer sind etwa
denkbar, wenn es sich dabei um eine Gesellschaft mit Verfolgung eines ge-
meinsamen Zwecks handelt (§ 705 BGB). Denkbar ist solches auch bei
Konzernen (s. Rz. 1203 ff.). Hier handelt es sich im Regelfall nicht um
mehrere Lizenzvertrige, sondern um einen einheitlichen Lizenzvertrag,
bei dem jedem Lizenznehmer ein eigenes Nutzungsrecht zugestanden
wird. Unabhingig davon wird man im Zweifel von einer Gesamtschuldner-
schaft (§ 421 BGB) auszugehen haben.

Frei.

6. Wechsel der Vertragspartner

An die Stelle der bei Abschluss des Lizenzvertrages vorhandenen Vertrags-
partner kann nachtriglich fir die eine oder andere Partei oder gar fiir beide
ein Rechtsnachfolger treten. Eine solche Rechtstberleitung kann sich in
der Form der Gesamtrechtsnachfolge, aber auch in der der Einzelrechts-
nachfolge, darstellen.

a) Gesamtrechtsnachfolge

Bei einer Gesamtrechtsnachfolge (Universalsukzession), die nur in den ge-
setzlich normierten Fillen wie im Erbfall, bei Fusionen oder gesellschafts-
rechtlichen Umwandlungen gegeben ist, riickt der Rechtsnachfolger an die
Stelle des Rechtsvorgingers, ohne dass es einer darauf gerichteten Willens-
duflerung eines der Beteiligten bedarf. Der Rechtsiibergang tritt kraft Ge-
setzes ein. Eine Substanzinderung der Rechtsposition des Rechtsvorgin-
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gers ist in diesem Fall nicht gegeben. Etwas anderes gilt nur dann, wenn
die Rechtsposition des Rechtsvorgingers partiell oder gar in vollem Um-
fang so auf den Rechtsvorginger selbst zugeschnitten ist, z.B. aufgrund der
Ubernahme zusitzlicher, nur von diesem zu erfiillender Verpflichtungen,
dass eine Uberleitung auf einen Dritten wegen der von den Vertragspart-
nern nicht gewollten Substanzinderung ausgeschlossen ist. Generell lisst
sich dies fiir Lizenzvertrige nicht bejahen. Vielmehr muss schon eine
besondere, ggf. wettbewerbsrechtliche oder wirtschaftliche Interessenlage
geprigt durch die Zusammenarbeit der Vertragspartner auf dem Vertrags-
gebiet, gegeben sein, die einen solchen Rechtsiibergang im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auszuschlieffen in der Lage ist, ohne dass die Ver-
tragspartner dies ausdriicklich in ihrem Vertrag normiert haben mussten.

aa) Tod des Lizenzgebers

Fehlt im Lizenzvertrag eine sich auf die Rechtsnachfolge beziehende Rege-
lung, so riickt beim Tod des Lizenzgebers (natiirliche Personen, s. Rz. 569)
gemifl § 1922 Abs. 1 BGB der Erbe des Lizenzgebers sowohl bei der aus-
schlief8lichen als auch bei der einfachen Lizenz in die Rechtsposition des
Lizenzgebers ein, ohne dass es auf seine Kenntnis vom Vorhandensein des
Lizenzvertrages ankommt!. Die Rechtsposition des Lizenznehmers wird
nicht bertihrt. Dem ausschliefilichen Lizenznehmer steht ohnehin wegen
der von der h.L. angenommenen gleichsam dinglichen Natur des ausschlief3-
lichen Benutzungsrechts (s. Rz.93), das auf dem vererbten Schutzrecht
lastet, ein Anspruch gegen den Erben des Lizenzgebers zu, diese dingliche
Einschriankung auch weiterhin hinzunehmen. Die mit der Einrdumung ei-
ner einfachen Lizenz begriindete blofd schuldrechtliche Verpflichtung zwi-
schen Patentinhaber und Lizenznehmer muss der Erbe gemif3 § 1967 BGB
als Nachlassverbindlichkeit weiterhin erfiillen.

Dieser Grundsatz kann eine Einschrinkung durch die hochstpersonliche
Natur eines Lizenzvertrages erfahren, z.B. in dem Fall, dass der Lizenzgeber
— etwa der Erfinder — sich zusitzlich verpflichtet hat, ein zur Nutzung des
Lizenzgegenstandes notwendiges technisches Erfahrungswissen fortlau-
fend zur Verfiigung zu stellen und somit der Vertrag durch die besondere
Sachkunde des Lizenzgebers geprigt ist. Mit dem Tod des Lizenzgebers
konnte die Grundlage eines weiteren zukiinftigen Wissensaustauschs im
Rahmen der Abwicklung dieses Vertrages entfallen. Solche héchstpersonli-
chen Verpflichtungen des Erblassers konnen u.U. durch den Erben nicht er-
fillt werden. Unterbleibt bei einem solchen Sachverhalt zukinftig die wei-
tere Vermittlung eines zur Durchfiihrung des Lizenzvertrages notwendigen
Know-hows oder von Weiterentwicklungsergebnissen und wird damit die
weitere Nutzung des Lizenzvertrages ganz oder teilweise in Frage gestellt,
so ist dem Lizenznehmer ein auflerordentliches Kiindigungsrecht unter

1 Vgl. BPatG v. 12.1.1986, GRUR 1987, 234 — Miterfinder; Reimer, PatG, §9 a.F.
Rz. 95, 79; Liidecke/Fischer, Lizenzvertrage, A 15 S. 69 m.w.N.
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Einhaltung einer angemessenen Kiundigungsfrist einzurdumen, sobald fest-
steht, dass der bisherige Leistungszufluss von Seiten des Lizenzgebers
nicht mehr gewihrleistet und dem Lizenznehmer ein Festhalten am Ver-
trag nicht zuzumuten ist.

bb) Tod des Lizenznehmers

Tritt eine Gesamtrechtsnachfolge aufgrund des Todes des Lizenznehmers
ein, so richtet es sich nach der Art der eingerdumten Lizenz, ob der Erbe in
die Rechtsposition des Lizenznehmers einriickt.

Handelt es sich um eine ausschlieBliche Lizenz, so ist diese nach allgemei-
ner Auffassung — von dem Sonderfall der Betriebslizenz einmal abgesehen
— frei vererblich!, erlischt also nicht als hochstpersonliches Recht mit dem
Tode des Lizenznehmers, sondern geht unmittelbar auf den oder die Erben
uber. Nur wenn sich aus dem Lizenzvertrag selbst und seiner Abwicklung
eine besondere Bindung an die Person des Lizenznehmers feststellen lisst,
erlischt dieses Recht mit dem Tode des Lizenznehmers. Eine solche per-
sonliche Lizenz ist grundsitzlich moglich (s. Rz. 1196). Sie kann bei so ge-
nannten Betriebslizenzen (s. dazu Rz. 597) anzunehmen sein?.

Auch sonst kénnen im Einzelfall ein personliches Vertrauensverhiltnis
oder eine persénliche Zusammenarbeit zwischen Lizenzgeber und Lizenz-
nehmer einen Wegfall des in diesem Zusammenhang vereinbarten Nut-
zungsrechts mit dem Tod des Lizenznehmers bedingen. Enthilt der Lizenz-
vertrag eine Klausel dahin, dass eine (rechtsgeschiftliche) Ubertragung der
Lizenzposition nur mit Zustimmung des Lizenzgebers erfolgen darf, so
bedeutet dies zwar keine ausdriickliche Aussage dariiber, was im Falle der
Gesamtrechtsnachfolge geschehen soll. Ein solcher Vertragspassus kann
aber immerhin als Indiz fiir die héchstpersénliche Natur des Lizenzver-
trages gewertet werden, so dass entweder die Lizenz mit dem Tode des Li-
zenznehmers erlischt® oder jedenfalls der Lizenzgeber ein aufierordentli-
ches Kiindigungsrecht hat, falls er mit einer Fortfithrung des Vertrages
durch den Erben des Lizenznehmers nicht einverstanden ist*.

cc) Besonderheiten bei der Betriebslizenz

Besonderheiten kénnen gelten, wenn zwischen den Vertragspartnern eine
Betriebslizenz vereinbart ist. Wesentlich fiir die Betriebslizenz ist ihre Bin-
dung an ein bestimmtes Unternehmen, so dass Unternehmen und einge-

1 RGv.1.10.1913, MuW 1913/14, 143, 144.

2 Grofs, Rz. 40.

3 Reimer, PatG, § 9 a.F. Rz. 88.

4 Liidecke/Fischer, Lizenzvertrige, A 20 S. 73.
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riumte Lizenz als wirtschaftliche Einheit! angesehen werden sollen. Inso-
weit ist die weiter einschrinkende Bezeichnung , Betriebslizenz” (Betrieb =
Betriebsstitte) missverstindlich. Tatsidchlich gemeint ist die — im Regelfall
ausdriicklich vereinbarte — Ausrichtung des Nutzungsrechtes auf das ge-
samte Unternehmen (s. dazu Rz. 1196). Eine solche Betriebslizenz kann
aber - sofern der Vertragsinhalt nichts anderes ergibt — nur gemeinsam mit
dem Unternehmen verdufert oder tibertragen werden?. Im Wesentlichen
gilt hier eine dhnliche Beschrinkung, wie es die gesetzliche Regelung des
gemild § 12 PatG betriebsbezogenen Vorbenutzungsrechts erfordert3. Zum
Wegfall der Nutzungsrechte aus einer Konzernlizenz bei Ausscheiden aus
dem Konzernverbund s. Rz. 1210.

An einer betriebsgebundenen Lizenz konnen im Zweifel auch keine Unter-
lizenzen vergeben werden*. Eine Betriebslizenz erlischt mit der Aufgabe
des Gewerbe- bzw. Geschiftsbetriebes®, nicht aber mit der voriibergehen-
den Einstellung durch den Insolvenzverwalter®. Wird der Geschiftsbetrieb
nach der Aufgabe spiter wiedereroffnet, lebt die Betriebslizenz nicht wie-
der auf”’.

Somit kann bei der Betriebslizenz — gleich ob sie als ausschliefiliche oder
einfache vereinbart ist — diese Lizenz ebenfalls nur gemeinsam mit dem
Unternehmen vererbt werden8. Nur derjenige Erbe, der auch das Unterneh-
men fortfithrt, kann hinsichtlich dieser Lizenz zur Nutzung berechtigt
sein. Andernfalls steht dem Lizenzgeber beim Tode des Lizenznehmers ein
Kiindigungsrecht aus wichtigem Grund zu.

1 Liidecke/Fischer, Lizenzvertrige, A 19 S.71; Grofs, Rz.41; Benkard/Ullmann,
PatG, § 15 Rz. 70; enger aber Henn, Rz. 172, der von Bindung an einen bestimmten
Betrieb oder Betriebsteil spricht.

2 Busse/Keukenschrijver, PatG, § 15 Rz. 6a m.H.A. RG, GRUR 1932, 175 u. RG v.
16.11.1929, GRUR 1930, 174, 175; Benkard/Ullmann, PatG, § 15 Rz. 70, Henn,
Rz. 172; Lindenmaier/Weifs, PatG, § 9 a.F. Rz. 33 m.w.N.

3 Ebenso Nirk in Klauer/Mohring, PatG, § 9 a.F. Rz. 52.

4 Benkard/Ullmann, PatG, § 15 Rz. 70.

5 RG v. 2.5.1939, GRUR 1939, 963, 964; vgl. zum Urheberrecht auch OLG Kéln v.
13.11.2009, GRUR-RR 2010, 149, 151 — Kalk-Lady, wonach ein einer Handels-
gesellschaft eingerdumtes ausschliefSliches und unbeschrinktes Nutzungsrecht
mit Beendigung und Loschung der Gesellschaft im Handelsregister auf den Urhe-
ber zurtckfillt.

6 Benkard/Ullmann, PatG, § 15 Rz. 70; vgl. zum Urheberrecht aber den Hinweis
des OLG Kéln (v. 13.11.2009, GRUR-RR 2010, 149, 151 — Kalk-Lady), dass die Nut-
zungsrechte bei Durchfithrung eines Insolvenzverfahrens, bei dem sie nicht ver-
wertet wurden, auf den Urheber zuriickfallen.

7 Benkard/Ullmann, PatG, § 15 Rz. 70.

8 Liidecke/Fischer, Lizenzvertrige, A 19 S. 22 m.w.N.
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b) Einzelrechtsnachfolge

Von einem Rechtsiibergang im Wege der Einzelrechtsnachfolge — und diese
liegt in allen sonstigen Fillen eines gewollten Rechtsiibergangs vor — ist
dann zu sprechen, wenn die Uberleitung der Rechtsposition des einen
Rechtstrigers auf den anderen kraft darauf gerichteter Willensiuflerungen
herbeigefiihrt werden soll. Bei Vertrigen privatrechtlicher Art muss freilich
beachtet werden, dass zwar die Uberleitung von Forderungsrechten auch
gegen den Willen des Schuldners wirksam durch darauf gerichtete Verein-
barungen zwischen dem fritheren Gliaubiger und einem neuen Rechtstriger
herbeigefiihrt werden kann (§ 398 BGB), es sei denn, die Unabtretbarkeit
ergibt sich — wie etwa bei der personlichen Lizenz (s. Rz. 1196) oder (mit
Einschrinkungen) bei der Betriebslizenz (s. Rz. 597) — aus dem Leistungs-
inhalt oder einem vertraglichen Ausschluss (§ 399 BGB); Schuldverpflich-
tungen konnen hingegen nicht gegen den Willen des Gliaubigers auf einen
anderen Schuldner tibergeleitet werden (§§ 414 ff. BGB).

Bezogen auf den Lizenzvertrag bedeutet dies, dass die dort normierten
Rechte und Pflichten der Vertragsparteien nach unterschiedlichen recht-
lichen Kriterien behandelt werden miissen, und zwar differenziert nach
den Fallgestaltungen und Rechtspositionen:

Geht es um die Ubernahme eines Lizenzvertrages, so ist dies nach zutref-
fender Auffassung des BGH! als dreiseitiger Vertrag eigener Art aufzu-
fassen, bei dem die urspriinglichen Vertragspartner und der den bisherigen
ersetzende neue Lizenznehmer zusammenwirken miissen. Der Interessen-
lage wird regelmiflig ein Vertrag zwischen der ausscheidenden und der ein-
tretenden Partei unter Zustimmung des anderen Teils entsprechen?. Der
Lizenznehmer — auch der ausschliefiliche (s. Rz. 99) — ist grundsitzlich
nicht befugt, die gesamte ihm eingerdumte lizenzrechtliche Stellung ohne
Zustimmung des Lizenzgebers auf einen Dritten zu tibertragen. Zutreffend
verweist Keukenschrijver® darauf, dass die Ubertragbarkeit sowohl der ein-
fachen, als auch der ausschlief§lichen Lizenz, eine Frage der Vertragsabspra-
che und ohne eine solche eine Frage des Einzelfalls ist*. Die Zustimmung
des Lizenzgebers ist notwendiger Bestandteil der Vertragsiibertragung, da
nur hierdurch das Schuldverhiltnis als Ganzes tibergeht®, einschliefilich

1 BGH v. 15.5.1990, NJW-RR 1990, 1251, 1252 f. — Kabelaufroller; nach dieser Ent-
scheidung kommt zwar die Anwendung von § 25 Abs. 1 HGB nur in Frage, wenn
die die Anspriuche begriindenden Benutzungshandlungen bereits vor Geschifts-
tbergang erfolgt sind, nicht hingegen bei Lizenzanspriichen, die erst nach Ge-
schiftsiibergang durch Handlungen des Geschiftsiibernehmers ausgelost werden
(vgl. BGH v. 14.7.1961, NJW 2001, 2251 — Geschiftsiibergang.).

2 Palandt/Griineberg, BGB, § 398 Rz. 41.

3 Busse/Keukenschrijver, PatG, § 15 Rz. 71; Benkard/Ullmann, § 15 Rz. 103.

4 Vgl. auch BGH v. 17.4.1969, GRUR 1969, 560, 561 — Frischhaltegefif3.

5 BGH v. 15.5.1990, NJW-RR 1990, 1251, 1252 f. — Kabelaufroller.

213

GBS7 - D/247

599

600



601

602

603

Rz. 601 A. Der Lizenzvertrag tiber technische Schutzrechte

der nicht von einer Abtretung (§§ 398 ff. BGB) und einer Schuldiibernahme
(§§ 414 ff. BGB) erfassten Vertragselemente!.

Der Situation, als Lizenznehmer diese Zustimmung moglicherweise erst
nach mehreren Jahren streitiger Auseinandersetzung zu erhalten, kann aus-
gewichen werden, wenn rechtzeitig eine dies regelnde weitgehende Rechts-
nachfolgeklausel vereinbart wird (vgl. Rz. 608 ff.); allerdings ist nicht zu ver-
kennen, dass ein wirtschaftlich denkender Lizenzgeber eine derartige
Klausel nur in Einzelfall hinnehmen wird (s. dazu Rz. 609). Daran dndert der
Umstand nichts, dass der ausschliefiliche Lizenznehmer zur Vergabe von
Unterlizenzen berechtigt ist.

Will der Lizenznehmer Nutzungsrechte aus dem Lizenzvertrag auf Dritte
iibertragen, kommt es zunichst auf die Regelungen im Lizenzvertrag an.
Ergibt sich aus den Vertragsbestimmungen bzw. aus den sonstigen Um-
stinden der Vertragsausgestaltung und -abwicklung kein entgegenstehen-
der Parteiwille, wird man fiir die Frage der Ubertragbarkeit auf die Art der
Lizenz abstellen miissen. Bei der ausschlieflichen Lizenz wird wegen
deren quasi-dinglichen Charakters eine Uberleitung der Forderungsrechte,
also etwa der Lizenzvergitungsanspriiche des Lizenzgebers, oder eine
Ubertragbarkeit von Nutzungsrechten des Lizenznehmers auf Dritte ange-
nommen (vgl. Rz. 99). Daraus folgt zugleich die Moglichkeit der Unterli-
zenzvergabe (vgl. Rz. 101 ff.). Dagegen verneint die h.M. die Ubertragbar-
keit bei der einfachen Lizenz2, es sei denn, der Lizenzgeber hat vertraglich
diese Befugnis eingeriumt (s. Rz. 120). Bei der Betriebslizenz ist jedenfalls
eine Ubertragbarkeit ohne Geschiftsbetrieb ausgeschlossen (s. Rz. 597).

Ubertrigt der Lizenznehmer zulissigerweise seine Nutzungsrechte an
Dritte, wird er dadurch jedoch nicht von seinen Pflichten aus dem Lizenz-
vertrag befreit, insbesondere seinen Zahlungspflichten; ein Wechsel des
Schuldners (hier Lizenznehmers) ohne Zustimmung des Glaubigers (hier
Lizenzgebers) ist unserem Zivilrecht fremd (§§ 414, 415 BGB). Dies gilt in
Ansehung der Verpflichtungen, die nicht gegen den Willen des Vertrags-
partners auf einen Dritten tibergeleitet werden kénnen. Man denke nur an
die Verpflichtung des Lizenznehmers, Lizenzzahlungen vorzunehmen, die
letzten Endes auch eine notwendige Bonitit des Lizenznehmers voraus-
setzt. Auf der anderen Seite erfordert die Interessenlage des Lizenzneh-
mers, dass der Lizenzgeber als fihig angesehen werden muss, den Lizenz-
vertrag hinsichtlich der dem Lizenzgeber obliegenden Verpflichtungen zur
Schutzrechtserhaltung, Schutzrechtsverteidigung oder eines etwa in die-
sem Zusammenhang gleichzeitig vereinbarten Know-how-Austausches zu
erfullen. Folglich werden die Lizenzvertragsparteien von ihren Vertrags-
pflichten gegentiber dem jeweils anderen Partner nur in dem Umfang be-

1 Busse/Keukenschrijver, PatG, § 15 Rz. 73; Benkard/Ullmann, § 15 Rz. 104.
2 Vgl. auch LG Diisseldorf v. 10.5.2007, InstGE 8, 4, Rz. 27.
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freit, als dieser dem zustimmt. Dies muss bei allen rechtsgeschiftlich ge-
wollten Uberleitungen von Lizenzrechtspositionen beachtet werden.

Ansonsten kann ein Partner als Schuldner einer vertraglichen Leistung im
Wege einer Absprache mit einem Dritten auch gegen den Willen des ande-
ren Partners als Glaubiger bzw. ohne dessen Zustimmung eine Schuld-
mitiibernahme vereinbaren, durch die beide zu Gesamtschuldnern i.S. von
§§ 421 ff. BGB werden. Eine eigene Schuldbefreiung tritt aber nur ein,
wenn das Einverstiandnis des Gldubigers vorliegt (vgl. §§ 414, 415 BGB).

Nicht bertihrt wird das Lizenzverhiltnis, wenn lediglich eine Ubernahme
von Geschiftsanteilen erfolgt, ohne dass damit eine Anderung des Vertrags-
partners einhergeht. Werden etwa Gesellschaftsanteile an einer GmbH
ubertragen, ohne dass es zu einer Auflosung der Gesellschaft kommt, so
gilt der mit der betreffenden GmbH geschlossene Lizenzvertrag fort.

Eine solche Verinderung in Bezug auf die Gesellschaftsverhiltnisse einer
Vertragspartei kann allerdings far den Lizenzvertragspartner von erhebli-
cher Tragweite sein, wenn er hierauf keinen Einfluss nehmen kann. Er
kann sich plotzlich einem Wettbewerber oder sonst unliebsamen Ge-
schiftspartner als ,Partei” des Lizenzvertrages gegentibersehen. So ist es
moglich, dass ein zunichst aus der Sicht des Lizenzgebers von der Markt-
position her unbedeutender Lizenznehmer ,ausgetauscht” wird durch ei-
nen wirtschaftlich wesentlich bedeutenderen, marktstirkeren Wettbewer-
ber, der nunmehr in einem fiir den Lizenzgeber gefihrlichen Umfang die
Nutzungsbefugnis aus dem Lizenzvertrag tatsichlich ausdehnt und somit
die Marktposition des Lizenzgebers — sofern dieser auch auf dem Lizenz-
gebiet titig ist — erheblich einschrinken kann.

Um den ,Eintritt” eines Dritten, insbesondere eines Wettbewerbers, in
den Lizenzvertrag durch Ubernahme von Gesellschaftsanteilen zu verhin-
dern, kann es sich empfehlen, im Lizenzvertrag festzuschreiben, dass der
Lizenzgeber bei einer ihn berithrenden Verinderung in der Rechtsinhaber-
schaft der Gesellschaftsanteile — eine solche Verinderung kann etwa in der
Uberschreitung der Sperrminorititsgrenze liegen — ein Recht zur Kiindi-
gung aus wichtigem Grund hat (change-of-control-Klausel).

Die Einflussnahme auf die Auswahl des kiinftigen Vertragspartners ist der
Partei eines Lizenzvertrages grundsitzlich dann entzogen, wenn sie sich
mit der ublichen Rechtsnachfolgeklausel, dass ein Lizenzvertrag auch
,» Wirkung fiir den Rechtsnachfolger des einen oder anderen Partners haben
soll“, einverstanden erklirt. Diese Klausel enthilt keinerlei Vorbehalte ge-
geniiber dem Rechtstrigerwechsel eines der Partner, sei es kraft Gesetzes,
sei es kraft Rechtsgeschiifts. Sicherlich einer wirtschaftlich erfolgreichen
Auswertung des Schutzrechtes bzw. der Schutzrechtsposition wenig dien-
lich wire die Regelung, dass ein Rechtsiibergang ausgeschlossen sein soll.
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Zweckmiflig ist es, wenn im Vertrag deutlich zum Ausdruck kommt, dass
sich die Vertragspartner bei Abschluss des Vertrages der spezifischen per-
sonenrechtlichen Beziehungen dieses Lizenzvertrages bewusst sind und
die Uberleitung auf einen Rechtsnachfolger von der ausdriicklich darauf
gerichteten Erklirung (Zustimmung) des betroffenen Vertragspartners ab-
hingig gemacht wird.

Diese Uberlegungen haben bei internationalen Lizenzvertrigen eine ganz
besondere Bedeutung. Im Hinblick auf die vorstehend dargelegten Erforder-
nisse und Auswirkungen eines Rechtstibergangs spielt eine Vertragsab-
sprache, wonach der Fortbestand des Vertrages von der ausdriicklichen Zu-
stimmung des anderen Partners abhingig gemacht wird, wenn z.B. der eine
Partner kraft Gesetzes oder Rechtsgeschiftes durch einen neuen Rechtstri-
ger abgelost wird, eine besondere Rolle. Zu denken ist z.B. an Umwandlun-
gen privatrechtlicher Institutionen in staatlich ausgerichtete. Ein solcher
Rechtswechsel kann die Interessen des anderen Lizenzvertragspartners
stark bertihren. Hier kann ggf. eine modifizierte Rechtsnachfolgeklausel
dann helfen, wenn kraft ordre public das innerstaatliche Recht eine auto-
matische Beendigung oder Kiindigung bestehender Vertrage aus Anlass die-
ses Rechtsvorgangs ausschliefit. Wie angeregt, erfolgt in einem solchen Fall
keine Kiindigung als einseitig empfangsbediirftige Willenserklarung mit
dem Ziel, den Lizenzvertrag zu beenden. Der Fortbestand des Vertrages
hingt vielmehr davon ab, ob der von dem Rechtsiibergang nicht unmittel-
bar Betroffene, also der andere Vertragspartner, seine Zustimmung zur
Fortsetzung des Vertrages trotz dieses Rechtstrigerwechsels erklart.

Diese modifizierte Rechtsnachfolgeklausel konnte etwa folgenden Inhalt
haben:

,Verliert einer der Vertragspartner die Rechtstrigerschaft an seinen, das Unterneh-
men kennzeichnenden Vermogenswerten oder tritt eine sonstige Veridnderung in
den personlichen oder wirtschaftlichen Verhiltnissen dieses Vertragspartners gegen-
iiber dem Zustand im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ein, die als wesentlich an-
gesehen werden kann, so hiangt der Fortbestand dieses Lizenzvertrages von der Zu-
stimmung des anderen Vertragspartners ab. Dies gilt auch fiir den Fall einer nicht
blof} vortibergehenden nachhaltigen Verinderung der Dispositionsbefugnis eines
Vertragspartners in Ansehung seiner Vermogenswerte. Der diesen Verinderungen
unterliegende Vertragspartner ist verpflichtet, den Eintritt dieser Verinderungen
dem anderen Vertragspartner sofort mitzuteilen.”

Bei Fortfithrung eines Handelsgeschifts i.S. des § 25 HGB ist zu beachten,
dass auch diese Vorschrift keine Rechtsnachfolge in Dauerschuldverhilt-
nisse, um die es sich bei Lizenzvertrigen regelmiflig handelt, anordnet,
sondern bzgl. der Haftung des Erwerbers nur auf die bis zum Geschafts-
erwerb aufgelaufenen Schulden abstellt!. Schliefilich treten wirtschaftlich
miteinander verbundene Firmen nicht automatisch wechselseitig in beste-

1 OLG Hamm v. 10.3.2009, GWR 2009, 194, Rz. 128.
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hende Dauerschuldverhiltnisse ein, wenn der zunichst vorgesehene Ver-
tragspartner ausfillt!.

Frei.

c¢) Ubertragung eines lizenzierten Schutzrechts

Eine Verinderung der Vertragspartner kann auch dadurch eintreten, dass
der Lizenzgeber das lizenzierte Schutzrecht verdufiert. Ein Lizenzgeber ist
trotz entgegenstehender vertraglicher Absprache im Hinblick auf die Rege-
lung des § 137 Satz 1 BGB nicht gehindert, ein lizenziertes Schutzrecht an
einen Dritten zu verduflern. Unabhingig von der Kenntnis des Erwerbers
uber den Inhalt einer entgegenstehenden Absprache zwischen Patentinha-
ber und Lizenznehmer geht ein solches absprachewidrig veriduflertes
Schutzrecht rechtswirksam auf den Erwerber tiber2.

Die insbesondere aufgrund der Entscheidung des BGH vom 23.3.19823
streitige Frage, ob die vertragliche Stellung des Lizenznehmers auch gegen-
tiber dem Erwerber des lizenzierten Schutzrechts Bestand hatte*, hat der
Gesetzgeber 1986 durch die Einfiigung des § 15 Abs. 3 PatG Rechnung getra-
gen. Danach besteht fiir Rechtstiberginge ab 1987 ein umfassender Sukzessi-
onsschutz fiir simtliche Formen der Lizenz. Einfache wie ausschliefiliche
Haupt- und Unterlizenzen genieflen seitdem volle Bestandskraft gegentiber
dem Schutzrechtserwerber. Ausgenommen sein soll nach wohl herrschen-
der, aber abzulehnender Ansicht allein die sog. negative Lizenz (s. hierzu
Rz. 114, 130 {f., 136), da sie als blofier Verzicht des Lizenzgebers auf seinen
patentrechtlichen Unterlassungsanspruch dem Lizenznehmer kein positi-
ves Benutzungsrecht vermittele® (s. hierzu Rz. 130 ff.). Der Sukzessions-
schutz gewihrleistet allerdings nur den Fortbestand des Benutzungsrechts
des Lizenznehmers, wie es aufgrund des Lizenzvertrags eingerdumt wurde,
und bedeutet keine automatische Auswechslung der Vertragspartei auf Li-
zenzgeberseite, so dass der Eintritt des Schutzrechtserwerbers in den Li-
zenzvertrag dementsprechend nicht ohne Weiteres anzunehmen ist, son-
dern die (konkludente) Mitwirkung aller Beteiligten, einschlief8lich des

1 OLG Hamm v. 10.3.2009, GWR 2009, 194, Rz. 131.

2 RG v. 5.2.1930, RGZ 127, 198, 205; Liidecke/Fischer, Lizenzvertrage, A 28 S. 80;
Liidecke, GRUR 1964, 470 ff.

3 BGH v. 28.3.1982, BGHZ 83, 251, 255 — Verankerungsteil; der gegenteiligen An-
sicht war die Vorinstanz OLG Diisseldorf v. 20.11.1980, GRUR 1981, 212 ff.

4 Bejaht fiir die ausschlieB8liche Lizenz wegen ihrer dinglichen Natur u.a. Liidecke/
Fischer, Lizenzvertrige, A 25 S. 77; Ohl, GRUR 1992, 77, 80, fiir die einfache Li-
zenz aber vom BGH v. 28.3.1982, BGHZ 83, 251, 255, und der h.M. verneint; kri-
tisch w.a. Volp, GRUR 1983, 45 ff., Mager, GRUR 1983, 51 ff.; Brandi-Dohrn,
GRUR 1983, 146 ff.; Rosenberger, GRUR 1983, 203 ff.; s. auch Stellungnahme
des BMJ in GRUR 1983, 494.

5 Vgl. Benkard/Ullmann, PatG, § 15 Rz. 111; Mes, PatG, § 15 Rz. 43; a.A. Britta Bar-
tenbach, Diss. 2002, S. 25 ff., 213 ff.
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Rz. 615 A. Der Lizenzvertrag tiber technische Schutzrechte

Lizenznehmers, voraussetzt!. Die Vertragsiibernahme ist ein einheitliches
Rechtsgeschiift, das der Zustimmung aller Beteiligten bedarf und als , drei-
seitiger Vertrag” abgeschlossen werden kann2. Moglich und regelmaf3ig in-
teressengerecht ist aber ein Vertrag zwischen der ausscheidenden und der
eintretenden Partei unter Zustimmung des anderen Teils3. Eine ggf. erteil-
te Unterlizenz bleibt von der Vertragstibernahme unbertihrt, da sich dort
als Vertragspartner weiterhin der Hauptlizenznehmer und der Unterlizenz-
nehmer gegentiberstehen. Fiir die Gebrauchsmusterlizenz gilt der Sukzessi-
onsschutz gemifd § 22 Abs. 3 GebrMG.

Da § 137 Satz 2 BGB die Wirksamkeit von Absprachen, die einer Verduf3e-
rung dinglicher Rechte entgegenstehen, unberiihrt lisst, hat ein durch eine
Verduflerung des Schutzrechts betroffener Lizenznehmer neben einem
Kiindigungsrecht aus wichtigem Grund Schadensersatzanspriiche gemifd
§ 280 BGB, die letztlich darauf gerichtet sind, den Lizenzgeber zu ver-
pflichten, den Lizenznehmer so zu stellen, wie er bei nicht erfolgter Ver-
dulerung des Schutzrechts stehen wiirde. Dies kann im Einzelfall nach
§ 249 Abs. 1 BGB einen Anspruch auf Rickgingigmachung der Rechtstiber-
tragung begriinden. Die Durchsetzung dieser Verpflichtung kann nur inso-
weit relevant werden, als der Sukzessionsschutz nach § 15 Abs. 3 PatG
nicht greift oder sonst die Ausiibung der Lizenzrechte eingeschrinkt wird.
Folglich kann sich dies nur bei Lizenzvertragen tiber auslindische Schutz-
rechte stellen, bei denen die auslindische Schutzrechtsordnung keinen
Sukzessionsschutz vorsieht.

Frei.

IX. Dauer des Lizenzvertrages

Die Dauer des Lizenzvertrages bestimmt sich im Rahmen der Vertragsfrei-
heit (§ 311 BGB) nach den getroffenen Abreden. So ist beispielsweise eine
zeitliche Beschrinkung in Form einer Zeitlizenz (s. dazu Rz. 1254 ff.) denk-
bar, wobei ggf. auch Auslaufklauseln (Aufbrauchfristen) beachtlich sind (s.
Rz. 1273 ff.). Der Regelfall ist die Ankniipfung an die patent-/gebrauchs-
musterrechtliche Schutzrechtsdauer (s. dazu Rz. 1242). In diesem Zu-
sammenhang kann bei einem Schutzrechtsbiindel eine auf den Ablauf des
letzten Schutzrechts abstellende Lingstlaufklausel relevant werden (s.
Rz. 1259 ff.).

Davon zu unterscheiden ist die Situation der ordentlichen Kiindigung des
Lizenzvertrages (s. Rz. 2433 ff.) bzw. der auflerordentlichen Kiindigung aus

1 LG Diisseldorf v. 21.12.2007, Disseldorfer Entscheidung Nr. 660 — Patentinhaber-
schaft (www.duesseldorfer-archiv.de).

2 Palandt/Griineberg, BGB, § 398 Rz. 41.

3 Palandt/Griineberg, BGB, § 398 Rz. 41.
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