I. Allgemeiner Teil

A. Grundzuge der IP-Compliance

Compliance ist im Bereich der gewerblichen Schutzrechte sowie des Urheber-
rechts und im Rahmen weiterer Rechte des geistigen Eigentums (zB Betriebsge-
heimnisse und Know-how) von grundlegender Bedeutung.

Der Begriff ,,Compliance® selbst stammt aus der angelsidchsischen Rechtstermi-
nologie und bedeutet aus juristischer Sicht frei iibersetzt ,, das Verhalten in Uber-
einstimmung mit und das Einhalten von rechtlichen sowie regulativen Vorgaben®.
Fiir die osterreichische Rechtsordnung hat bereits der Verwaltungsgerichtshof
durchaus inhaltsgleich vor mehr als einem halben Jahrhundert festgehalten:' ,,Es
steht im Rechtsstaat kein Mensch tiber dem Recht und keiner auflerhalb des Rechts.“

Der Bereich des ,,Geistigen Eigentums® bzw des gewerblichen Rechtsschutzes
und des Urheberrechts, dh die Bereiche des Urheber-, Marken-, Design-, Patent-
sowie Gebrauchsmusterrechts, enthilt einige Besonderheiten der (verschuldens-
unabhingigen) Haftung von Unternehmen und fiir die Rechtsdurchsetzung.

Der Begriff des ,geistigen Eigentums“ (,intellectual property®) fasst die in den ver-
schiedenen Rechtsordnungen anerkannten Immaterialgiiterrechte zusammen;? er bil-
det aber keine Grundlage fiir einen von diesen konkreten Rechten unabhingigen
Schutz geistigen Schaffens.

1. Begriffsbestimmung ,geistiges Eigentum”

Unter dem Oberbegriff des ,,geistigen Eigentums® finden sich die beiden Unter-
begriffe ,,Urheberrecht und ,,Gewerblicher Rechtsschutz. Als Gebiete des ge-
werblichen Rechtsschutzes gelten

e das Patent- und Gebrauchsmusterrecht, dh der Rechtsschutz des Erfinders im
Gebiet der Technik,
das Musterrecht, dh der Rechtsschutz des Designers,

e das Kennzeichenrecht, dh der Rechtsschutz fiir Kennzeicheninhaber beste-
hend insbes aus dem
- Markenrecht fiir Waren und Dienstleistungen
- Firmennamensrecht fiir Unternehmen
— Domainrecht fiir Domains

e das Recht gegen den unlauteren Wettbewerb.

—

VwGH 24.5.1963, 0245/62 (Habsburgergesetz) = VwSIgA 6.035.
2 Vgl etwa Kucsko, Geistiges Eigentum (2003) 97; Bently/Sherman, Intellectual Property Law® (2009) 1.
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Im Vergleich wirkt der Begriff des geistigen Eigentums plastischer und eindriick-
licher als der Begriff des Immaterialgiiterrechts. Es kommt dazu, dass sich nur der
Begriff des geistigen Eigentums in der Gesetzessprache durchgesetzt hat. Das gilt
vor allem international (vgl etwa das TRIPS-Abkommen = “Agreement on Trade-
related aspects of Intellectual Property”). Damit ist der Gegenstand der folgenden
Uberlegungen abgegrenzt.

Ubersicht zum Begriff der Gewerblichen Schutzrechte und
ihrer Stellung im Rechtssystem

Immaterialgiiter-
recht / Geistiges Wettbewerbs-
Eigentum recht

Urheberrecht Marken- bzw. Lauterkeitsrecht
und verwandte Kennzeichen- (Wettbewerbs- Kartellrecht
Schutzrechte recht recht i.e.S.)

Geschmacks- Patentrecht und

muster- bzw. Gebrauchs-

Designrecht musterrecht

N\ . J
Y

gewerblicher Rechtsschutz

2. Rechtsgrundsatze des gewerblichen Schutzrechts

Um das Einhalten von rechtlichen und regulativen Vorgaben im Bereich des ge-
werblichen Rechtsschutzes erfiillen zu kdnnen, miissen zuerst die bestehenden
Schutzrechte eines jeden Unternehmens eruiert und festgehalten werden (sog
Due Diligence). Dadurch erhilt das entscheidungsbefugte Organ (zB Geschifts-
fiihrer oder Vorstand) einen Uberblick iiber den aktuellen Bestand an entspre-
chenden Schutzrechten. Stets sind die dem Rechtsgebiet innewohnenden Rechts-
grundsitze zu beachten.

a) Enumerationsprinzip und Verhaltnis zum Lauterkeitsrecht

Achtung
Es besteht ein sog numerus clausus der geschiitzten Immaterialrechtsgiiter.
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A. Grundzlge der IP-Compliance

Nicht alle menschlichen Leistungen, deren rechtlicher Schutz méglich und wiin-
schenswert wire, sind gesetzlich geschiitzt. Der Schutz besteht nur, soweit eine
gesetzliche Grundlage dafiir geschaffen wurde. So besteht zB kein Urheberschutz
fiir die Schachziige genialer Schachspieler oder fiir tollkithne Abfahrten bekann-
ter Skifahrer. Manchmal gelingt ein Ausweichen auf andere Schutzrechte wie zB
fiir Kochrezepte auf das Patentrecht oder fiir (zu kurze) Klangfolgen auf eine
Hoérmarke.

Seit der UWG-Nov 2007° stellen sich lauterkeitsrechtliche Anspriiche keineswegs
mebhr strikt subsididr zu sonderrechtlichen Schutzanspriichen dar.* Eine Priifung
des Sachverhalts iSd §$ 1 und/oder 2 UWG erscheint je nach den Umstinden je-
denfalls angezeigt. Ein dem Immaterialgiiterrecht vergleichbarer Schutz ldsst sich
oft aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) entnehmen, wie
zB der Schutz gegen unlauteres Imitationsmarketing nach § 2 Abs 3 Z 1 UWG.

b) Prioritatsprinzip

Das Immaterialgiiterrecht wird allgemein davon beherrscht, dass im Fall des
Zusammentreffens mehrerer Rechte fiir den Vorrang der jeweilige Zeitrang
maf3geblich ist.> Das Priorititsrecht kann als solches iibertragen werden und es
bewirkt, dass sein Inhaber Rechte mit schlechterem Zeitrang (jiingere Rechte)
beseitigen lassen kann. Nach dem Prioritatszeitpunkt kann auch kein Vorge-
brauchsrecht mehr entstehen, worin die Sperrwirkung der Prioritit liegt.® Beim
Zusammentreffen mehrerer Schutzrechte entscheidet der Zeitvorrang.’

Nota bene
Das Prioritatsprinzip ist einer der tragenden Grundsitze des Immaterialgiiterrechts.

Auch das Markenrecht wird vom Prioritatsgrundsatz beherrscht. Das gilt gleich-
falls fiir die Gemeinschaftsmarke. Zwar enthilt Art 9 GMV, anders als § 10 Abs 1
MSchG, keinen ausdriicklichen Vorbehalt zugunsten élterer Rechte. Der Vorrang
solcher Rechte ergibt sich aber aus Art 52 Abs 1 iVm Art 8 Abs 1 und 2 oder 5
GMV 2 Eine spiter registrierte Marke kann daher grundsitzlich durch ein élteres
Kennzeichenrecht verdringt (oder jedenfalls in ihrer Gebrauchsmdéglichkeit ein-
geschrinkt) werden.

3 BGBI 179/2007.

4 Fiir volle Konkurrenz nach Umsetzung der RL iiber unlautere Geschiftspraktiken nunmehr Kéhler,
GRUR 2007, 548 ff; differenzierend Wiebe in Kodek/Wiebe (Hrsg), UWG-Kommentar® (2012) § 1
Rz 523.

5 Statt vieler Schonherr, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Grundriss Allgemeiner Teil
(1982) Rz 341 ff,

6 Schinherr, Gewerblicher Rechtsschutz Rz 344.

StRsp seit OGH 11.1.1972, 4 Ob 367/71, OB1 1972, 69.

8 OGH 24.4.2007, 17 Ob 4/07y (JOMA) = ecolex 2007/300, 698 = OBl 2007/46, 207 (Gamerith) = wbl
2007/180, 401.

~N
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Kleinste Mafleinheit ist in diesem Zusammenhang der Tag. Folglich werden im
Laufe eines Tages zu unterschiedlichen Uhrzeiten eingegangene Antrage als
gleichrangig behandelt. Gleichrang bedeutet, dass man keine gegenseitigen
Rechte hat, sehr wohl aber Anspriiche gegeniiber Dritten.

¢) Verbotsrechte - die negative Seite der Schutzrechte

Wer dem Recht des Berechtigten zuwider in den Schutzbereich des jeweiligen Pa-
tent-, Marken- oder Musterrechts eingreift, ist mit verschiedenen Rechtsansprii-
chen bei Verletzung von Immaterialgiiterrechten konfrontiert:

Unterlassungsanspruch: Wird eine patentierte Erfindung, eine geschiitzte
Marke oder ein Muster in rechtswidriger Weise benutzt, kann Unterlassung
verlangt werden.

Schadenersatzanspruch: Geschieht dies schuldhaft (vorsitzlich oder fahr-
lassig) ist dem Schutzrechtsinhaber der daraus entstehende Schaden zu erset-
zen. Dies kann auf dreierlei Weise nach Wahl des Verletzten erfolgen. Er
kann entweder den entgangenen Gewinn verlangen; dies ist der fehlende Ab-
satz wegen der unberechtigten Verwendung der Marke. Dies zu belegen wird
jedoch schwierig sein, weil der Marken- oder Musterinhaber nachweisen
miisste, dass auch er die Geschifte getdtigt hitte, die der Verletzer — meist
preiswerter — durchfithren konnte. Eine zweite Moglichkeit ist es, den Rein-
gewinn des Verletzers geltend zu machen, den er dadurch erreicht hat, dass
er die Marke bzw das Muster benutzt hat. Diese Moglichkeit wird nicht so
gern gewdhlt, weil man auf Auskiinfte des Schutzrechtsverletzers angewiesen
ist. In der weit tiberwiegenden Mehrzahl der Fille wird als Schaden die von
einem Sachverstindigen zu errechnende iibliche Lizenzgebiihr verlangt (an-
gemessene Vergilitung).

Bereicherungsanspriiche: Ist ausnahmsweise ein Verschulden des Verletzers
nicht nachweisbar, kann die Lizenzgebiihr (angemessene Vergiitung) als Wert-
ersatz iSd Bereicherungsrechts verlangt werden.

Vernichtungsanspruch: Der Schutzrechtsinhaber kann verlangen, dass die
Auswirkungen der Schutzrechtsverletzung beseitigt werden, insbesondere,
falls dies nicht unverhaltnismaflig ist, kann er die Vernichtung des unter Mar-
kenverletzung hergestellten Erzeugnisses verlangen.

Achtung
Kein Domainléschungsanspruch trotz Marken- oder Kennzeichenverletzung.’

OGH 2.10.2007, 17 Ob 13/07x (amade.at ITI/Ski Amadé I) = EvBI 2008/28, 150 = wbl 2008/41, 97 =
ecolex 2008/89, 251 (Boecker/Straberger) = jusIT 2008/4, 14 (Thiele) = OBI-LS 2008/10, 22 = OBI-
LS 2008/11, 23 = lex:itec 2008 H 1, 28 (Thiele) = SWK 2008, 406 = SWK 2008, W 38 = MR 2007, 396
= OBl 2008/16, 83 (Gamerith) = SZ 2007/152; 23.3.2011, 4 Ob 197/10i (faschingprinz.at) = jusIT
2011/42, 91 (Thiele) = wbl 2011/170, 454 = ecolex 2011/282, 726 (Schumacher) = OBl 2011/54, 225
(Gamerith).
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e Urteilsverdffentlichungsanspruch: Zur Aufklirung der betroffenen Ver-
kehrskreise konnen Markeninhaber meist teure Veréffentlichungen in Mas-
senmedien oder Fachzeitschriften durchsetzen.

e Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch: Um die Schadenersatzansprii-
che berechnen zu konnen, steht dem Patent-, Marken- oder Musterinhaber
ein Auskunftsanspruch gegen den Benutzer einer patentierten Erfindung zu.
Er muss unverziiglich Auskunft iber die Herstellungs- und Liefermenge, Her-
kunft und den Vertriebsweg des Erzeugnisses geben.

Nota bene
Die Streitwerte in Immaterialgiiterrechtssachen sind zT enorm.

Sie beginnen idR bei einem Betrag in Hohe von 43.200 € und mittlerweile gelten
auch in Osterreich Bemessungsgrundlagen fiir die Anwaltskosten in Héhe von
250.000 € (in Patentsachen) als durchaus iiblich und angemessen.

d) Verfiigungsrechte - die positive Seite der Schutzrechte

Neben dem Verbotsrecht iS einer AusschliefSlichkeit gewdhren gewerbliche
Schutzrechte sowie Urheberrechte aber auch die Befugnis, anderen die Verwen-
dung von Teilen oder des gesamten Rechts zu gestatten. Die rechtlich gesicherte
Moglichkeit, iiber das Immaterialgut durch Rechtsgeschift zu verfiigen, es ganz
oder teilweise auf andere zu iibertragen oder anderen daran konstitutiv Rechte
einzurdumen, definiert das Verfiigungsrecht, maW die Vertrige im gewerbli-
chen Schutzrecht.

Fiir jedes Unternehmen ist daher die Verwaltung des eigenen Portfolios der Mar-
ken, Muster, Patente oder Domains von grundlegender Bedeutung. Ausgehend
vom inventarisierten ,,Ist-Zustand“ werden in einem weiteren Schritt die einzel-
nen Rechte kategorisiert und bewertet. Diese werden schliefilich in einem letzten
Schritt einer gezielten Planung und Uberwachung zugefiihrt, um eine optimale
Struktur fiir die kiinftige Verwaltung dieser Rechte in einem sog Portfolio der
Schutzrechte zu schaffen.'

Gewerbliche Schutzrechte (Registerrechte) sind durch ihre Registrierung an Erneue-
rungen gebunden, die das Weiterbestehen der Rechte erméglichen.

Osterreichische Marken sind nach § 19 Satz 2 MSchG in Zehnjahresschritten zu er-
neuern. Designs, dh sog Geschmacksmuster, werden alle fiinf Jahre zur Erneuerung
fillig und konnen bis zu einer Gesamtlaufzeit von 25 Jahren nach § 6 MuSchG ge-
schiitzt werden. Patente und Gebrauchsmuster (sog kleine Patente) werden jahr-
lich verldngert, wobei die Schutzdauer eines Patentes gem § 28 PatG max 20 Jahre
und jene eines Gebrauchsmusters nach § 6 GMG max zehn Jahre betrégt.

10 Vgl Grubinger in Petsche/Mair (Hrsg), Handbuch Compliance (2010) 181.
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Achtung
Bei Fristversdumnis erloschen die jeweiligen registrierten Schutzrechte.

Das Osterreichische Patentamt sieht jedoch fiir alle registrierten Schutzrechte die
Moglichkeit vor, die Erneuerungsgebiihr bis zu maximal sechs Monate nach Fal-
ligkeit zu begleichen. Diesfalls ist neben der Erneuerungs- bzw Jahresgebiihr ein
Zuschlag von 20 % zu entrichten."

Fiir die Portfolioverwaltung ist die Erneuerung der jeweiligen Rechte stets peni-
bel festzuhalten und ein Mechanismus zur Erinnerung an die Erneuerung zu ins-
tallieren. Dariiber hinaus ist jeweils im Einzelfall zu ermitteln, welche Rechte auf-
rechterhalten werden sollen und welche auslaufen kénnen oder miissen.

Die zukiinftige Entwicklung des Portfolios ist ebenfalls in die Verwaltung mitauf-
zunehmen, insbesondere hinsichtlich der teilweise sehr zeitaufwéndigen Anmel-
dungsprozesse. So empfiehlt sich zB bei Patenten eine vorausschauende Planung
des Portfolios.

Praxistipp

Die Verwaltung des unternehmenseigenen Portfolios kann auf spezialisierte Unterneh-
men oder Rechtsanwaltskanzleien ausgelagert werden, da diese das geeignete Instru-
mentarium zur Fristensicherung und Verwaltung zur Verfiigung stellen.

Dies empfiehlt sich deshalb, da das eigene Risiko der Fristenversdumnis fiir die
bestehenden Rechte deutlich reduziert wird.

B. Prinzipien des Rechtsverkehrs mit gewerblichen
Schutzrechten

1. Allgemeines
Die rechtsgeschiftliche Verwertung von gewerblichen Schutzrechten erfolgt durch

o Ubertragung (abgeleiteter Erwerb) oder
e Lizenzerteilung.

Der Rechtsinhaber kann das Recht selbst nutzen, etwa indem er den patentierten
Gegenstand verwertet oder das urheberrechtlich geschiitzte Computerprogramm
vertreibt. Er kann aber auch anderen die Benutzung gestatten. Er gewéhrt zB eine
Markenlizenz fiir bestimmte Lander oder schliefit einen Verlagsvertrag im Urhe-
berrecht ab.

Die gewerblichen Schutzrechte sind tibertragbar und vererblich, das Urheberrecht ist
vererblich, aber wegen seines personlichkeitsrechtlichen Charakters unter Lebenden
nicht tibertragbar (§ 23 UrhG).

11 Siehe im Einzelnen §§ 6 Abs 4, 16 Abs 3, 21 Abs 2 und 24 Abs 2 PAG.
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Nach heutiger Gesetzlage sind sog ,,Leeriibertragungenvon gewerblichen Schutz-
rechten zuldssig. Das bedeutet, dass zB Markenrechte auch ohne das betreffende
Unternehmen tibertragen werden konnen.'> Die Grundsitze zu Leeriibertragun-
gen, insbes auch Lizenzvertrige tiber Rechte, die einer nachtréglichen materiellen
Priifung der Sachvoraussetzungen nicht standhalten,” gelten nach der insoweit
beachtenswerten Spruchpraxis in Deutschland' auch im 6sterreichischen Urhe-
berrecht.

2. Ubertragung gewerblicher Schutzrechte

Die Ubertragung von gewerblichen Schutzrechten ist durch einen Rechtsiiber-
gang gekennzeichnet. Anders als bei dinglichen Sachenrechten, zB Eigentum, be-
stimmt das Gesetz fiir den Erwerb von Immaterialgiiterrechten — ausgenommen
fir Patentrechte — keinen besonderen Modus: Verpflichtungsgeschéft und Verfii-
gungsgeschift fallen daher idR zusammen; das Schutzrecht geht bereits mit der
Willenseinigung der Vertragspartner iiber. So ist die Umschreibung einer Marke
im Markenregister — anders als ihre erstmalige Eintragung (Registrierung) — blof3
deklarativ.

Eine besondere Art der Ubertragung stellt die Teilung von gewerblichen Schutz-
rechten dar, die sog Teiliibertragung. Sie ist im Allgemeinen — Ausnahme bildet
hier die Marke - nur zu ideellen Anteilen moglich (vgl § 33 Abs 2 PatG). Einzelne
Patentanspriiche konnen daher nicht tibertragen werden. Bei Marken ist eine
nach Klassen gegliederte Teilung der Rechte unter gewissen Voraussetzungen
(vgl § 11 MSchG) auch realiter zuléssig.

Die Ubertragung von gewerblichen Schutzrechten stellt keine Zession iSd § 1392
ABGB dar, weil es zum einen keinen debitor cessus gibt und es sich nicht um (re-
lativ wirkende) Forderungsrechte, sondern eben um absolute AusschlieSlich-
keitsrechte handelt. Auf die vermeintliche ,,Abtretung“ wendet die Praxis aller-
dings die gleichen Grundsitze wie auf die Ubertragung von Forderungen an.

Ganz wesentlich fiir die Ubertragung von gewerblichen Schutzrechten ist - im
Unterschied zum Sachenrecht — das Fehlen eines gutgliubigen Rechtserwerbs,
ausgenommen im Fall des Scheinerben nach § 824 Satz 2 ABGB. Dies hat zur
Folge, dass der Erwerber eines gewerblichen Schutzrechtes oder eines Urheber-
verwertungsrechts stets eine liickenlose Rechtekette bis zu einem originaren Tra-
ger des Schutzrechts, zZB Markenanmelder, Erfinder oder Urheber, und dessen
Einwilligung nachweisen muss, um eine Unterlassung der Rechtenutzung zu ver-
hindern.

12 Griinwald, Gewerblicher Rechtsschutz I (2015) 118 mwN.

13 Vgl OGH 28.9.2006, 4 Ob 128/06m (Gasmischanlage) = 0OJZ-LS 2007/6 = OBI-LS 2007/108 = RZ
2007/EU 144/145/146 = SZ 2006/142.

14 BGH 2.2.2012,1ZR 162/09 (Delcantos Hits) = BGHZ 192, 285 = GRUR 2012, 910 = NJW 2012, 3512.
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Fiir die entgeltliche Ubertragung von gewerblichen Schutzrechten gelten die all-
gemeinen Vorschriften tiber die Gewihrleistung an verduflerbaren Rechten nach
den §$ 922 ff ABGB.

Schlieflich ist zu beachten, dass § 760 ABGB ein Heimfallsrecht des Staates (nun-
mehr ,Aneignungsrecht®) fiir gewerbliche Schutzrechte — mit Ausnahme der Pa-
tente nach § 33 Abs 1 PatG — vorsieht.

Die Einraumung eines Werknutzungsrechts iSd § 24 UrhG ist nicht als Verduf3e-
rung des entsprechenden Verwertungsrechts anzusehen.

Zur Abgrenzung von Schutzrechtsiibertragung und Lizenzerteilung ist festzu-
halten, dass ein Lizenzvertrag immer dann vorliegt, wenn das Schutzrecht beim
Lizenzgeber verbleibt; die Form der Gegenleistung gibt nicht den Ausschlag: Der
Vertrag iiber den Erwerb eines Patentes gegen Zahlung einer (zB 5%igen) ,,Li-
zenzgebiihr", berechnet von den Umsitzen, die der Erwerber mit den patentge-
schiitzten Erzeugnissen erzielt, ist daher kein Lizenzvertrag, sondern ein Patent-
kauf - dhnlich wie der Kauf eines Hauses gegen Leibrente; die Lizenzgewahrung
gegen eine einzige Zahlung (sog Pauschallizenz) bleibt hingegen eine Lizenzie-
rung'® und ist keine vollstindige Ubertragung eines gewerblichen Schutzrechts.!®

3. Lizenzerteilung an gewerblichen Schutzrechten

Im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes nennt man das vertraglich einge-
rdumte Nutzungsrecht ,, Lizenz“ — moglich sind ausschliefiliche oder einfache Li-
zenzen. Im Urheberrecht spricht man hingegen von der Einrdumung eines Nut-
zungsrechts, nur das ,Tochterrecht” (etwa im Verhdltnis zwischen Verlag und
Drittem) wird in der Praxis als ,,Lizenz“ bezeichnet.

Dem Allgemeinen Biirgerlichen Gesetzbuch (ABGB) ist der Begriff ,,Lizenz®
oder ,Lizenzvertrag®“ fremd. Die Hauptstiitze in der Osterreichischen Rechts-
ordnung fiir die Lizenz liefert § 35 PatG sowie Vorschriften im MSchG und im
MuSchG. ,Lizenz“ bedeutet dem Wortsinn nach Erlaubnis. § 35 PatG versteht
darunter die Uberlassung der Beniitzung der Erfindung an Dritte durch einen
Patentinhaber. §§ 11, 28 MSchG sprechen vom ,Lizenzrecht“ am Markenrecht.
Nach einhelliger Meinung'” ist daher eine Lizenz die Erlaubnis, ein fremdes ge-
werbliches Schutzrecht zu nutzen.

Das Urheberrechtsgesetz beispielsweise vermeidet den Ausdruck ,Lizenz®: Die
Befugnis, das Werk auf einzelne oder alle der nach den §§ 14-18 UrhG dem Ur-
heber vorbehaltenen Verwertungsarten zu benutzen, wird, wenn sie mit aus-
schlieflicher Wirkung eingerdumt wird, Werknutzungsrecht, sonst, also ohne

15 Dazu gleich unten.
16 Vgl Schonherr, Grundriss Rz 432.1.
17 Statt vieler Schénherr, Grundriss Rz 410.1.
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ausschlieflliche Wirkung, Werknutzungsbewilligung genannt. Gemafl § 24
UrhG werden bei der Einrdumung von Werknutzungsrechten (Nutzungsrech-
ten) nicht urheberrechtliche Befugnisse verduflert; vielmehr wird dadurch ein
neues absolutes Recht begriindet und das Verwertungsrecht belastet, ahnlich wie
das Eigentum durch eine Dienstbarkeit.'® Der Inhaber eines Werknutzungsrech-
tes ist demnach nicht Rechtsnachfolger des Urhebers, sondern Rechtsnehmer des
Urhebers und erwirbt ein vom Verwertungsrecht unabhangiges absolutes Recht.
Werknutzungsbewilligungen werden in aller Regel nur fiir einzelne Verwer-
tungsarten und nicht ausschliefllich erteilt und begriinden nach bisherigem Ver-
stindnis keine absolute Schutzposition des Bewilligungsnehmers.

Nota bene

Der Lizenzvertrag ist in Osterreich daher ein Vertrag eigener Art, dessen Kern der Ver-
zicht des Schutzrechtsinhabers auf die Ausiibung seines Verbotsrechtes gegeniiber dem
Lizenznehmer bildet. Es handelt sich um ein Dauerschuldverhiltnis."

Als wichtiger Auflosungsgrund zB fiir einen namens- oder markenrechtlichen
Gestattungsvertrag” kommt nach Auffassung der Gerichte nicht in Betracht,
dass der Gestattungsvertrag zum Verlust anderer Lizenznehmer fiihrt oder ein
mangelnder Erfolg, neue Lizenznehmer zu gewinnen, damit verbunden ist, so-
lange diese Umstiande darauf zuriickzufithren sind, dass der Namenslizenz-
nehmer den Namen vertragsgemaf3 nutzt. Im Falle der Gestattung einer Namens-
domain bedeutet daher der Betrieb der Web-Seite durch den Lizenznehmer, so-
lange er sich im Rahmen des Vertrages halt, keinen wichtigen Auflésungsgrund
fir den Lizenzgeber. Er musste ja mit dieser Konkurrenz rechnen.

Uberschreitet jedoch der Namenslizenznehmer die raumliche Beschrinkung sei-
ner Erlaubnis oder deren inhaltliche Beschriankung, so wire damit ein wichtiger
Auflosungsgrund fiir den Namenslizenzvertrag verwirklicht. Halt sich der Li-
zenznehmer im Rahmen der ihm eingerdumten Lizenzrechte, fehlt es an einem
wichtigen Auflésungsgrund, sodass der Gestattungsvertrag fortbesteht.

Hat der Namenstréger als Lizenzgeber in einer Urkunde erklart, mit der Eintra-
gung seines Namen enthaltenden Warenzeichens einverstanden zu sein und
wurde diese fiir das deutsche Patentamt bestimmte Erklarung dort auch vor-
gelegt, so ist dieser Vorgang als auf einem Willensakt des Versprechenden be-
ruhende tatsichliche Leistung zu beurteilen, die ein formungiiltiges Geschaft
heilt.*

18 OGH 10.10.1978, 4 Ob 340/78 (Festliches Innsbruck) = OBl 1978, 162 = SZ 51/134.

19 Vgl Schonherr, Grundriss Rz 417.1.

20  OGH 21.6.2010, 17 Ob 2/10h (Maria Treben I/Apotheke Gottes VII) = OJZ EvBI-LS 2010/159, 971 =
ecolex 2010/438, 1173 (Adocker) = OBI-LS 2010/177/178/179/180/193/194/195 = RAW 2010/767,
770 = MR 2010, 371 = OBl 2011/4, 19; dazu Thiele, Ein Name ist nichts Geringes — Aktuelle Entwick-
lungen zur Namenslizenz, MR 2010, 379 mwN.

21 OGH 19.9.2011, 17 Ob 25/11t (Maria Treben II) = OBI-LS 2011/105.
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I. Allgemeiner Teil

Die ausschlieflliche und die einfache Lizenz haben gegenstandliche Wirkung, dh
es handelt sich (dhnlich wie bei den beschrinkten dinglichen Rechten des Sa-
chenrechts) um ,,gebundene Rechtsiibertragungen®.

Nach stRsp? ist der einfache Lizenznehmer grundsitzlich nicht berechtigt, ge-
gen Dritte vorzugehen, aufSer er ist vertraglich erméchtigt, gegen Eingriffe Dritter
mit Klage vorzugehen. Eine blofle Prozessstandschaft geniigt nicht, denn es muss
eine Einrdumung des aus der Marke zustehenden Rechts erfolgen. Die Klagebe-
fugnis kann bereits im Lizenzvertrag enthalten sein, sie kann aber mE auch nach-
traglich erteilt werden.

Eine starkere Rechtsposition weist der Inhaber einer ausschliellichen bzw exklu-
siven Lizenz auf. In diesem Fall kann der Lizenzgeber selbst noch durch Lizenz-
vergabe das Schutzrecht nutzen. Der Lizenznehmer kann selbst ohne ausdriickli-
che Vereinbarung gegen Verletzungen Dritter vorgehen, da er iiber ein ,quasi-
dingliches® Benutzungsrecht verfiigt.”® Es handelt sich um die Einrdumung eines
absoluten Rechts, das die Befugnis zur Abwehr von Markenverletzungen umfasst.
Die Klagebefugnis des Lizenznehmers schlief3t die des Schutzrechtsinhabers
nicht aus: Dieser bleibt auch nach Einrdumung einer ausschlief3lichen Lizenz be-
fugt, Schutzrechtsverletzungen zu verfolgen.* Der quasi-dingliche bzw absolute
Charakter geht auch durch den bedingten Vorbehalt der Eigennutzung - bis zum
Eintritt der Bedingung - nicht verloren, dh der Lizenznehmer kann grundsatzlich
weiterhin unabhéngig vom Schutzrechtsinhaber gegen Schutzrechtsverletzungen
vorgehen. Dies kann jedoch vertraglich ausgeschlossen werden.”

Wandelt sich die ausschlief3liche Lizenz in eine einfache Lizenz, hingt die Klage-
befugnis nach hL*® des Lizenznehmers davon ab, ob die Klagebefugnis fiir diesen
Fall auch vereinbart wurde.

Lediglich bei der sog alleinigen Lizenz oder Alleinlizenz darf der Lizenzgeber keine
weiteren Lizenzen einrdumen, er darf jedoch das Schutzrecht selbst verwenden.

Die negative Lizenz ist neben der ausschliefllichen und der einfachen Lizenz
keine eigene (dritte) Lizenzart, sondern eine Unterart der einfachen Lizenz. Diese
einfache negative Lizenz oder ,freedom-to-operate-Lizenz“ zeichnet sich auf
schuldrechtlicher Ebene dadurch aus, dass der Lizenzgeber keinerlei Verpflich-
tungen hinsichtlich der Verschaffung der tatsichlichen Nutzungsmoglichkeit
und der Aufrechterhaltung des lizensierten Schutzrechts eingeht.

22 OGH 15.10.2002, 4 Ob 209/02t (Briihl) = ecolex 2003, 257 (Schanda) = EvBl 2003/26 = OBI-LS 2003/
7; 14.3.2006, 4 Ob 15/06v (Weekend) = MR 2006, 211.

23 OGH 15.2.2000, 4 Ob 29/00v (BOSS-Brillen) = OBI 2000, 178 = OBI-LS 2000/46/47 = SZ 73/26 =
EvBIl 2000/123 = ecolex 2000, 370 (Schanda) = RAW 2000/314 = GRUR Int 2000, 785.

24  OGH 17.8.2000, 4 Ob 178/00f (BOSS-Brillen II) = ecolex 2000, 885 (G. Schonherr) = OBl 2001, 89 =
wbl 2001, 37.

25  OGH 17.8.2000, 4 Ob 178/00f (BOSS-Brillen II) = ecolex 2000, 885 (G. Schonherr) = OBI 2001, 89 =
wbl 2001, 37.

26  Statt vieler Weiser, PatG? (2005) 188 mwN; ausdriicklich fiir den Urheber nach § 26 Satz 2 UrhG.
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