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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Friihjahrs-/Sommersemester 2016 von der
Fakultit fiir Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre der Universitét
Mannheim als Dissertation angenommen. Entstanden ist sie wiahrend meiner
Zeit als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl fiir Biirgerliches Recht,
Recht des Geistigen Eigentums sowie deutsches und europiisches Verfah-
rensrecht von Prof. Dr. Mary-Rose McGuire an der Universitit Mannheim.

Die Promotionszeit am Mannheimer Lehrstuhl meiner Doktormutter
Prof. Dr. Mary-Rose McGuire war ein wissenschaftlicher Reifungsprozess im
besten Sinne. Ich verdanke Ihr nicht nur meine Begeisterung fiir das Recht
des Geistigen Eigentums sondern auch fiir das wissenschaftliche Arbeiten in
all seinen Facetten. Thre unwahrscheinliche Leidenschaft fiir das Fach war
Quell steter Anregung und Unterstiitzung, nicht nur bei der eigentlichen Ar-
beit an der Promotion sondern auch bei der Verwirklichung weiterer eigener
Publikationsprojekte und Lehrveranstaltungen. Die gemeinsame Zeit war
gepragt von echtem wissenschaftlichem Diskurs und grofler gegenseitiger
Anteilnahme. Fiir die umfassende und unbedingte Forderung bedanke ich
mich bei Prof. Dr. Mary-Rose McGuire von ganzem Herzen. Herrn Prof. Dr.
Ulrich G. Schroeter bin ich fiir die duBlerst ziigige Erstellung des sehr freund-
lichen Zweitgutachtens verbunden.

Eine Promotion ist jedoch auch immer das Ergebnis eines akademischen
Reifungsprozesses im weiteren Sinne, an dem viele Menschen Anteil haben.
So blicke ich gern auf frithere Tage als studentische Hilfskraft am Institut fiir
geschichtliche Rechtswissenschaft der Universitit Heidelberg bei Prof.
Dr. Christian Baldus zuriick, welche fiir mein Interesse an wissenschaftlichen
Fragestellungen prigend waren. Fiir die Foérderung in der ersten Orientie-
rungsphase meiner Promotion bedanke ich mich bei Prof. Dr. Dres. h.c. Her-
bert Kronke, jetzt Den Haag, und Dr. Peter Heckel, Frankfurt, fiir die ich als
wissenschaftliche Mitarbeiterin tdtig sein durfte. Natiirlich haben auch zahl-
reiche Wegbegleiter einen mafBgeblichen Anteil am Gelingen des Promoti-
onsprojekts, sei es als kritische Diskussionspartner, Helfer bei der Druckle-
gung des Manuskripts oder schlichtweg bei der Gestaltung eines herzlichen
Umfelds. In diesem Sinne danke ich allen Kollegen am Mannheimer Lehr-
stuhl, insbesondere Herrn Heiko Ullrich fiir seine langjidhrige freundschaftli-
che Unterstiitzung. Fiir ihre wertvolle Hilfe bei der Drucklegung der Arbeit



VIII Vorwort

seien auBerdem die Herren Christopher Gutjahr, Tassilo Keiber und Markus
Kleinn ausdriicklich erwéhnt. Zudem hat mein Vater den Text gelesen und
manchen Fehler korrigiert.

Ebenso wie — stilistisch — der Dank an die Familie eine Klammer fiir die
der Arbeit vorangestellten Dankesworte bildet, so ist die Familie auch im
iibertragenden Sinn die Klammer, welche einen oftmals unsicheren Geist mit
Ihrer Liebe und bedingungslosen Unterstiitzung umfasst und damit die not-
wendigste Grundlage fiir den erfolgreichen Abschluss der Arbeit schafft.

In diesem Sinne gebiihrt meinem lieben Ehemann Dr. Peter Tochtermann
aus vollstem Herzen Dank fiir seine unbeschreibliche Unterstiitzung sowohl
im kritischen Diskurs als auch in liebevoller familidrer Begleitung, der immer
zum richtigen Zeitpunkt mit dem erforderlichen Nachdruck der Arbeit zum
Fortkommen zu verhelfen wusste. Uberaus froh bin ich auch, dass unsere
gemeinsame Tochter Carla Josefine ,Sukzessionsschutz’ nicht als erstes Wort
aussprach, obwohl sie dazu Anlass gehabt hétte.

Diese Arbeit wire aber ohne Zweifel niemals entstanden ohne die Liebe
und Fiirsorge meiner Eltern Ulrike und Volker Ziegert. Thnen ist die Arbeit
gewidmet.

Heidelberg, im August 2017 Lea Tochtermann
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Kapitel 1

Einfiihrung

1. Der Sukzessionsschutz

Der Sukzessionsschutz im Recht des Geistigen Eigentums beantwortet die
Frage, welche Auswirkungen die Ubertragung eines Schutzrechts oder die
Erteilung weiterer Lizenzen oder Nutzungsrechte' auf bereits bestehende
Lizenzen hat.

Der Sukzessionsschutz ist in den Schutzgesetzen des Geistigen Eigentums
weitgehend identisch normiert. Exemplarisch bestimmt § 15 Abs. 3 Patentge-
setz:

,.Ein Rechtsiibergang oder die Erteilung einer Lizenz beriihrt nicht Lizenzen, die Dritten
vorher erteilt worden sind.*

Damit ist die Antwort de lege lata in einem ersten Punkt deutlich: Ob beste-
hende Lizenzen gegeniiber nachfolgenden Dispositionen iiber das Schutzrecht
geschiitzt sind, ist zu bejahen. In einem zweiten wesentlichen Punkt weisen
die gesetzlichen Anordnungen jedoch ein erhebliches Regelungsdefizit auf:
Sie fithren nicht aus, wie die Rechtsfolgen des Sukzessionsschutzes ausgestal-
tet sein sollen.

Diese Liicke haben Rechtswissenschaft und -praxis bisher gleichfalls nicht
zu fiillen vermocht.” In der einschligigen Literatur beschrinken sich die re-
gelmiBig dulerst knappen Ausfiihrungen zu den Rechtsfolgen des Sukzessi-
onsschutzes zumeist darauf festzustellen, dass kein Ubergang des geschiitzten
Lizenzvertragsverhiltnisses auf den neuen Rechtsinhaber stattfinde.’ Trotz-
dem wird das Bediirfnis deutlich, dem Schutzrechtserwerber bzw. ausschlief3-
lichen Lizenznehmer als Ausgleich fiir die Drittwirkung die Lizenzgebiihren

"Im Folgenden wird nur noch dort, wo dies erforderlich erscheint, zwischen den Be-
griffen der Lizenz und des Nutzungsrechts ausdriicklich differenziert. Ansonsten werden
die Begriffe der géingigen Praxis entsprechend synonym verwendet.

2 Marotzke, ZGE 2010, 233, 233 £, dieser einzig ausfiihrlich zu dem Themenkomplex.

3Busse/KeukenschlrijVelr-Hacker, PatG, § 15 Rn. 76; SL-Ohly, UrhR, § 33 Rn. 25; Stro-
bele-Hacker, MarkenG, § 30 Rn. 83; Bartenbach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag,
Rn. 116; Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag, S. 284 m.w.N.; a.A. Benkard-
Ullmann/Deichfuf, PatG, § 15 Rn. 115 mit Verweis auf McGuire, Lizenz, S. 440 ff., 568
ff.
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zuzusprechen. Auf welcher rechtlichen Grundlage dies erfolgen soll, wird
jedoch nur wenig erhellt. Prominent ist diesbeziiglich zwar die Forderung
nach einem dreiseitigen Vertrag®, deren praktische Umsetzbarkeit jedoch
anzuzweifeln ist. Soweit die Rechtsprechung solche Konstellationen bisher zu
beurteilen hatte, haben diese keinen Anlass zu grundsétzlichen Ausfithrungen
gegeben. So hat der Bundesgerichtshof in jiingeren Entscheidungen fiir Félle,
die Lizenzketten betrafen, u.a. aus Sukzessionsschutzgesichtspunkten den
Bestand der Unterlizenz bei Wegfall der Hauptlizenz bejaht.’ Den Anspruch
auf Zahlung der Lizenzgebiihren, welchen der Bundesgerichtshof dem
Hauptlizenzgeber gegen den Unterlizenznehmer zuerkennt, stiitzt er auf Be-
reicherungsrecht.’ Diese Entscheidungen werfen erhebliche Probleme bei der
dogmatisch konsistenten Bewéltigung der verschiedenen betroffenen Rechts-
verhiltnisse auf, die ndher zu betrachten sein werden .

Die bisherigen Darstellungen lassen weitestgehend’ auBer acht, dass durch
den Sukzessionsschutz verschiedene Rechtsverhiltnisse betroffen sind. Diese
Rechtsverhéltnisse unterscheiden sich schon jeweils danach, welche Tatbe-
stinde den Sukzessionsschutz auslosen. So greift der Sukzessionsschutz zum
einen dann, wenn ein Schutzrecht, an dem der Schutzrechtsinhaber bereits
Lizenzen erteilt hatte, iibertragen wird. Zum anderen erfasst der Sukzessions-
schutz den Fall, dass eine weitere Lizenz an einem Schutzrecht eingerdumt
wird, obwohl bereits Lizenzen daran bestehen.

Die Anordnung des Sukzessionsschutzes hat Auswirkungen auf insgesamt
drei Rechtsverhiltnisse. Am augenfélligsten betroffen ist sicherlich bezogen
auf den Fall der Ubertragung des Schutzrechts das Rechtsverhiltnis zwischen
dem urspriinglichen Schutzrechtsinhaber und dem Schutzrechtserwerber.
Schon die weithin akzeptierte Auffassung, dass die Lizenzgebiihren nunmehr
an den Schutzrechtserwerber zu zahlen sein sollen, wirft jedoch Fragen hin-
sichtlich eines weiteren Rechtsverhéltnisses auf — dem zwischen dem ge-
schiitzten Lizenznehmer und dem Schutzrechtserweber. SchlieBlich kann der
Sukzessionsschutz bei genauer Betrachtung auch in Bezug auf ein drittes
Rechtsverhéltnis nicht ohne Auswirkungen bleiben, nimlich dasjenige zwi-
schen dem urspriinglichen Schutzrechtsinhaber und dem geschiitzten Lizenz-
nehmer. Die ndmlichen Rechtsverhéltnisse sind schlieBlich von der zweiten
Konstellation betroffen, welche der Sukzessionsschutz regelt, der Einrdu-
mung einer weiteren Lizenz.

Der bisherige Stand der Forschung deutet zumindest an, dass die gesetzli-
che Anordnung des Sukzessionsschutzes in einer engen Wechselbeziehung

*S. statt vieler Bartenbach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, Rn. 117.

> BGHZ 180, 344 = GRUR 2009, 946 — Reifen Progressiv, Rn. 9; BGH GRUR 2012,
914 — Take Five, Rn. 16; BGHZ 194, 136 = GRUR 2012, 916 — M2Trade, Rn. 23 ff.

S BGHZ 194, 136 = GRUR 2012, 916 — M2Trade, Rn 26.

! Einzige Ausnahme ist der differenzierte Beitrag von Marotzke, ZGE 2010, 233.
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zur Frage der Rechtsnatur der Lizenz im Recht des Geistigen Eigentums
steht. Ob jedoch die gesetzliche Anordnung des Sukzessionsschutzes gerade
fiir die dingliche Einordnung der Lizenz spricht® oder ob andersherum die —
dingliche oder obligatorische — Einordnung unterschiedliche Wirkungen beim
Sukzessionsschutz zeitigt oder gar diese Fragestellung an sich zirkular ist,’
bedarf der Klirung.

Ein Hauptziel der vorliegenden Arbeit ist es, dazu beizutragen, das rechtliche
Phénomen des Sukzessionsschutzes strukturiert zu erfassen und dogmatisch
zu verorten. Forschungsbedarf besteht somit zunéchst fiir eine strukturierte
Darstellung der Konstellationen, welche den Sukzessionsschutz auslosen
konnen. Im Anschluss sind die Wirkungen des Sukzessionsschutzes im Hin-
blick auf die betroffenen Rechtsverhiltnisse zu analysieren.

Im Rahmen der Betrachtung der Wirkungen des Sukzessionsschutzes muss
insbesondere gekldrt werden, wie sich die unterschiedliche Einordnung der
Lizenz — dinglich oder obligatorisch — auf jedes einzelne Rechtsverhiltnis
auswirkt. Im Ergebnis konnte dies die Beantwortung der Frage ermoglichen,
ob eine bestimmte Beurteilung der Rechtsnatur der Lizenz eine fiir alle be-
troffenen Rechtsverhiltnisse gleichermalBien geltende, dogmatisch konsistente
Losung erlaubt, die zudem schutzrechtsiibergreifend gilt.

II. Die international-privatrechtliche Betrachtung

Ist die Rechtslage beim Sukzessionsschutz fiir das deutsche Recht in einem
ersten Schritt erfasst, soll der vorliegenden Untersuchung eine international-
privatrechtliche Dimension hinzugefiigt werden. Gerade das Rechtsgebiet des
Geistigen Eigentums ist aufgrund der Tatsache, dass Schutzrechte gleichen
Inhalts in mehreren Léndern angemeldet und erteilt werden und somit Schutz
beanspruchen konnen, von der zunehmenden Internationalisierung der Sach-
verhalte betroffen. Das Potential des Geistigen Eigentums als wirtschaftlich
handelbares Gut ist in den letzten Jahren zunehmend entdeckt worden,'® was
im Zuge der wirtschaftlichen Globalisierung zu einer breitgefdcherten Inter-

8 Dies wird v.a. fiir das UrhR vertreten von Dreier/Schulze-Schulze, UrhR, § 31 Rn. 52,
§ 33 Rn. 4; Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, Rn. 604.

°L. Berger, Insolvenzschutz fiir Markenlizenzen, S. 7.

10 Busse/Keukenschrijver-Keukenschrijver, PatG, Einl. Rn. 55;
Blind/Cuntz/Kéhler/Radauer, Volkswirtschaftliche Bedeutung Geistigen Eigentums, Studie
BmWT 2009 (online), S. 2 ff.; Anstieg der Gebiihren aus der Nutzung Geistigen Eigentums
im Auflenhandel der Bundesrepublik Deutschland von 2010 bis 2014 von 6 Mrd. EUR auf
10 Mrd. EUR: Bericht der Deutschen Bundesbank und des Statistischen Bundesamtes,
AuBenhandel der Bundesrepublik Deutschland, 2015.



4 1. Kapitel: Einfiihrung

nationalisierung der Sachverhalte beigetragen hat. Der Auslandsbezug ist
dadurch in vielen Sachverhaltskonstellationen zur Regel geworden.

Trotzdem fiihrt die international-privatrechtliche Betrachtung im Recht des
Geistigen Eigentums hinsichtlich vieler Fragen noch ein stiefmiitterliches
Dasein.'" So sind sich internationale Parteien beim Abschluss eines Lizenz-
vertrages zwar durchaus bewusst, dass sie ein anwendbares Recht wihlen
miissen, beziehen jedoch die ,Nationalitdt’ des Schutzrechts in ihre diesbe-
ziiglichen Uberlegungen oftmals nicht mit ein. Zudem verschirft sich das
Problem dann, wenn in demselben Lizenzvertrag ein Biindel aus mehreren
Schutzrechten lizenziert wird."

Die kollisionsrechtliche Einordnung ist jedoch notwendigerweise allen
sachrechtlichen Fragen vorgelagert, denn ,,wer immer gehalten ist, einen ihm
vorgetragenen Sachverhalt rechtlich zu beurteilen, hat sich zuerst dariiber
Rechenschaft abzulegen, welche Rechtsvorschriften er bei seiner Beurteilung
heranzuziehen gedenkt.“"

Die bisherige international-privatrechtliche Beurteilung des Rechtsinstituts
des Sukzessionsschutzes erschopft sich regelméfig in der Feststellung, dass
sich dieser nach dem Schutzlandstatut richte.'* Das Schutzlandprinzip ist der
beherrschende kollisionsrechtliche Grundsatz im Immaterialgiiterrecht, wel-
cher als ungeschriebenes Gewohnheitsrecht umfassend anerkannt ist.'

Nach der herrschenden Meinung erfasst die Ankniipfung an das Schutzland
alle Fragen, die das Entstehen, den Schutzbereich sowie die Verletzung des
Rechts, einschlieBlich der sich daraus ergebenden Rechtsfolgen, betreffen.'®
Nach dem Schutzlandstatut ist zudem die Frage zu beantworten, ob und in-
wieweit ein Schutzrecht durch Lizenzierung verwertet werden kann.'”

Festzuhalten ist insbesondere, dass das Schutzlandprinzip mit der Uber-
tragbarkeit und der Lizenzierbarkeit fiir beide Grundkonstellationen des Suk-
zessionsschutzes das anwendbare Recht bestimmt.'®

"' Ahrens/McGuire, ModellG, Einleitung 11 6, S. 7.

12 Benkard-Ullmann/Deichfufs, PatG, § 15 Rn. 229; Staudinger-Fezer/Koos, EGBGB,
Int ImmaterialgiiterprivatR, Rn. 986.

" von Bar/Mankowski, IPR, §I1LS.1

" Statt vieler Staudinger-Fezer/Koos, EGBGB, Int ImmaterialgiiterprivatR, Rn. 989;
Reithmann/Martiny-Obergfell, Int VertragsR, Rn. 6.1111.

15 Staudinger-Fezer/Koos, EGBGB, Int ImmaterialgiiterprivatR, Rn. 905; Got-
ting/Meyer/Vormbrock-Nack, § 5 Rn. 1; BGHZ 152, 317 = GRUR Int 2003, 470, 471 —
Sender Felsberg.

' MiiKoBGB-Drexl, IntlmmGR, Rn. 189; Staudinger-Fezer/Koos, EGBGB, Int Imma-
terialgiiterprivatR, Rn. 904; Busse/Keukenschrijver-Hacker, PatG, § 15 Rn. 15; Griinber-
ger, ZVgIRWiss 108 (2009), 134, 158 ff. und 170 ff.; Beier, GRUR Int 1981, 299, 306.

17 Metzger, Transfer of Rights, S. 61 ff., 64.

' Griinberger, ZVgIRWiss 108 (2009), 134 ff., 164.
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Dass sich die Ausfithrungen zum Internationalen Privatrecht im Rahmen
der Darstellung des Sukzessionsschutzes zumeist in einem Hinweis auf die
Geltung des Schutzlandprinzips erschopfen, hat mit der Perspektive zu tun,
die eingenommen wird. So wird der Sukzessionsschutz — wie der Begriff
letztendlich impliziert — hdufig allein aus der Perspektive des geschiitzten
Lizenznehmers betrachtet.

Ebenso herausfordernd ist jedoch die international-privatrechtliche Be-
trachtung der anderen betroffenen Rechtsverhéltnisse und dies gilt vor allem
fiir die vertragliche Perspektive. Kollisionsrechtlich interessant ist dabei ins-
besondere der Umstand, dass etwa im Verhéltnis zwischen Schutzrechtsinha-
ber und Schutzrechtserwerber, ein durch rechtsgeschéftliche Vereinbarung
begriindetes Schuldverhdltnis mit Wirkung gegeniiber Dritten ausgestattet
wird."”

Damit kommt in Bezug auf den Sukzessionsschutz auch noch eine andere
Ankniipfung zum Tragen, nimlich diejenige an das Vertragsstatut. Der Ver-
trag iiber die Ubertragung eines Schutzrechts bzw. der Vertrag iiber die Ein-
rdumung einer ausschlieBlichen Lizenz sind ebenso nach dem Vertragsstatut
zu beurteilen, wie der geschiitzte Lizenzvertrag. Alle Vertragsverhiltnisse
sind grundsitzlich der Rechtswahl zugénglich, was insbesondere in Bezug auf
den Umstand von Bedeutung ist, dass Lizenzen oder Nutzungsrechte an
Schutzrechten ganz mafigeblich von ihrer konkreten vertraglichen Ausgestal-
tung bestimmt sind.?** Das Vertragsstatut bestimmt den Umfang der Rechte
aus dem Vertrag und dies betrifft wiederum die Lizenz als solche.?’

Reibungspunkte konnen etwa entstehen, wenn das Schutzlandrecht be-
stimmte Bedingungen fiir die Lizenzierbarkeit eines Schutzrechts vorschreibt,
das Lizenzvertragsstatut aber andere Ausgestaltungsformen zuldsst.

Insgesamt ist somit zu untersuchen, wie das Schutzlandstatut und das Ver-
tragsstatut sich gegenseitig bedingen, denn dadurch, dass alle Fragen, die den
Lizenzgegenstand (das Schutzrecht) selbst betreffen, vom Schutzlandstatut
bestimmt werden, schriankt dieses damit auch das Schuldvertragsstatut ein.
Zwar ist grundsitzlich geklart, dass alle Fragen das Schutzrecht betreffend
nach dem sogenannten Schutzlandprinzip dem Schutzlandstatut unterliegen
sollen, wihrend rein vertragliche Fragen dem Vertragsstatut unterfallen. So-
weit die herrschende Meinung jedoch davon ausgeht, dass bei der Lizenzer-
teilung neben den Lizenzvertrag die dingliche Verfiigung iiber das Lizenz-
recht tritt, miissen die Wechselbeziiglichkeiten von beiden untersucht werden.
Dies wird insbesondere beim Sukzessionsschutz deutlich, bei dem die ge-
setzliche Anordnung Auswirkungen auf die betroffenen Vertragsverhéltnisse

' McGuire, Lizenz, S. 439.
2 Metzger, Transfer of Rights, S. 61 ff., 62.
21 C. Ahrens, Gew Rechtsschutz, S. 21 Rn. 38.
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haben muss. Wird das Schutzrecht selbst iibertragen, so wird das Verpflich-
tungsgeschift durch eine entsprechende Verfiigung iiber das Schutzrecht
erfiillt. Stellt sich im Rahmen dieser Verfiigung die Frage, ob das Schutzrecht
moglicherweise nur ,belastet’ mit dem Sukzessionsschutz eines dritten Li-
zenznehmers iibertragen werden kann, so ist dies eine Frage der Ubertragbar-
keit des Schutzrechts, die nach herrschender Meinung nach dem Schutzland-
prinzip anzukniipfen ist. Die Frage der Wirkung auf Dritte kdnne schlechter-
dings nicht dem Vertragsstatut unterworfen werden.”

Gleiches gilt in dem Fall der spéteren Erteilung einer ausschlieBlichen Li-
zenz. Soweit man mit der herrschenden Meinung davon ausgeht, dass es zur
Einrdumung einer Lizenz einer dinglichen Verfiigung bedarf, ist auch diese
gesondert nach dem Schutzlandprinzip anzukniipfen. Trennt man nédmlich
vom Lizenzvertrag die Verfiigung als selbstdndiges dingliches Rechtsgeschéft
ab, so muss hierfiir auch das anwendbare Recht gesondert bestimmt werden.
Die Verfiigung selbst beurteilt sich als Frage der Verfiigbarkeit iiber das
Schutzrecht nach dem Schutzlandstatut, stellt aber zugleich das Erfiillungsge-
schift aus dem Vertrag dar.”

Die Auffassung der herrschenden Meinung, die die (ausschlieBliche) Li-
zenz als dingliches Recht sieht und dementsprechend auch bei der internatio-
nal-privatrechtlichen Ankniipfung zwischen Verpflichtungs- und Verfii-
gungsebene trennt, fithrt gerade beim Sukzessionsschutz zu sehr komplizier-
ten Ankniipfungsvorgingen. Die Arbeit will daher auch untersuchen, ob die
Schwierigkeiten reduziert werden konnen und somit eine konsistente Losung
fiir die unterschiedlichen Konstellationen moglich ist, wenn man die Lizenz
rein vertraglich einordnet.

Eine besondere Problematik ist den soeben aufgezeigten Fragestellungen
jedoch noch vorgelagert. Mit der Differenzierung zwischen Verpflichtung
und Verfiigung und der daraus folgenden getrennten Ankniipfung findet
streng genommen bereits eine rechtliche Vorbeurteilung des Sachverhalts
statt, die grundsdtzlich dem anwendbaren Recht vorbehalten sein miisste.
Dieses soll jedoch im Rahmen der kollisionsrechtlichen Betrachtung erst
noch gefunden werden.

Die Stellung der Rechtsfrage, welche kollisionsrechtlich angekniipft wer-
den soll, ist aber ein Teil des international-privatrechtlichen Qualifikations-
vorgangs. Der zweite Teil ist die Subsumtion unter die Kollisionsnorm. Die
Stellung der Rechtsfrage erfolgt dabei immer nach dem Recht des Gerichtsor-
tes, der lex fori. Soweit es sich um Kollisionsrecht des Gerichtsortes handelt,
erfolgt auch die Auslegung der Kollisionsnorm und die Subsumtion des
Sachverhalts nach dem Recht der lex fori.

2 MiiKoBGB-Drex!, IntimmGR, Rn. 214.
3 McGuire, Lizenz, S. 606
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Gedndert hat sich dies nun aber fiir die Bereiche, in denen Unionskollisi-
onsrecht zur Anwendung kommt, also im Anwendungsbereich der Rom-
Verordnungen. Hier muss der Teil des Qualifikationsvorgangs, der die Aus-
legung der Kollisionsnorm und die Subsumtion betrifft, unionsrechtlich auto-
nom erfolgen. Fraglich ist, wie das erkennende Gericht im konkreten Fall die
Rechtsfrage zu bestimmen hat. So kdnnte es sein, dass auch die Stellung der
Rechtsfrage bei spiterer Subsumtion unter Unionskollisionsnormen nicht
mehr nach der lex fori des angerufenen Gerichts vorgenommen werden darf,
weil beides — Stellung der Rechtsfrage und Auslegung der (Unions-) Kollisi-
onsnorm — Teil des einheitlichen international-privatrechtlichen Qualifikati-
onsvorgangs ist.

Die Auflosung dieses methodischen Dilemmas ist Grundvoraussetzung fiir
die Systematisierung der weiteren Untersuchung. Der erste Teil der Arbeit (2.
Kapitel) soll daher klédren, ob die Stellung der Rechtsfrage fiir die internatio-
nal-privatrechtliche Ankniipfung im Falle der Befassung eines deutschen
Gerichts weiterhin nach deutschem Recht erfolgen kann. Dies scheint iiber-
haupt erst die Grundlage fiir eine intensive Auseinandersetzung mit Anord-
nung (3. Kapitel) und Wirkungen (4. Kapitel) des Sukzessionsschutzes aus
der Perspektive des deutschen Rechts zu sein, welche wiederum notwendige
Voraussetzung fiir die differenzierte international-privatrechtliche Betrach-
tung der Thematik ist (5. und 6. Kapitel).



Kapitel 2

Fragestellung und Methodik

»Dall [die Ankniipfungsbegriffe], soweit irgend moglich, reine Thatsachen oder iiberall
gleichmiBig geregelte einfache Rechtsbegriffe sein sollen [...] ist gewil} richtig; dal} sie es
gleichwohl (de lege lata) durchaus nicht allgemein sind, haben wir [...] darzuthun gesucht;
daf} sie auch de lege ferenda bei einem Rechtszustand, welcher iiber die allereinfachsten
Stadien des Sachen- und Forderungsrechts hinausgeschritten ist, — man denke gar an die
Immaterialrechte! — nicht allein auf die einfachsten Ankniipfungen des Aufenthalts [...] der
Person und Sache beschrénkt bleiben konnen, ist u.E. ganz unbestreitbar.*!

I. Problemaufriss

Wie eingangs beschrieben, beschiftigt sich die vorliegende Arbeit mit der
Einordnung des Sukzessionsschutzes im Recht des Geistigen Eigentums und
dessen international-privatrechtlicher Betrachtung.

Die Themenstellung ist damit sehr generell gehalten. Gerade bei einer in-
ternational-privatrechtlichen Abhandlung kann es aber zuweilen bereits eine
der schwierigsten Aufgaben sein, die richtige Fragestellung zu entwickeln.?
Eine solche Betrachtung hat viele Ebenen, die abgeschichtet werden miissen,
um zu den eigentlichen Kernproblemen der Frage vorzustoBen. Hat man die
Probleme erst einmal identifiziert, ist weiter zu erforschen, welche kollisions-
rechtliche Frage sie betreffen. Es kann sich um Auslegungs- und Ankniip-
fungsfragen, Qualifikationsprobleme oder um eine kollisionsrechtliche Vor-
frage handeln. Dementsprechend sollen in der Folge zunichst die relevanten
Fragestellungen herausgearbeitet werden.

Da die vorliegende Arbeit das internationale Privatrecht des Sukzessions-
schutzes aus der Perspektive des deutschen Rechts in den Blick nehmen will,
soll fiir die weitere Betrachtung davon ausgegangen werden, dass einem deut-
schen Gericht ein entsprechender Sachverhalt mit Auslandsberiihrung vor-
liegt. Dieses bestimmt das anwendbare Recht nach seinem eigenen Kollisi-
onsrecht, dem Kollisionsrecht der lex fori. Das Gericht muss also ermitteln,
welche Kollisionsnorm in Bezug auf den Sachverhalt zur Anwendung zu
bringen ist. Handelt es sich um einen Sachverhalt im Kontext des immaterial-

! Kahn, Gesetzeskollisionen, JhJb 30 (1891), S. 1, 108.
2 8. schon Bartin, La théorie des qualifications, in: Picone/Wengler, S. 345, 347.
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giiterrechtlichen Sukzessionsschutzes, kann es dem Gericht jedoch schon
Probleme bereiten, den Ankniipfungsgegenstand zu identifizieren. Auch da-
bei legt es grundsitzlich das Verstindnis seiner eigenen Rechtsordnung, der
lex fori, zugrunde.

Die Frage des Sukzessionsschutzes stellt sich vor dem Hintergrund der
deutschen Rechtslage vornehmlich in folgenden zwei Sachverhaltskonstella-
tionen: Zum einen bei der Ubertragung eines Schutzrechts, an dem der
Schutzrechtsinhaber Dritten zuvor bereits Lizenzen erteilt hatte. Zum anderen
bei der Erteilung einer weiteren Lizenz an einem Schutzrecht, an dem der
Schutzrechtsinhaber Dritten zuvor bereits Lizenzen erteilt hatte. In beiden
Fillen wird die Frage, ob Sukzessionsschutz besteht, als Bedingung fiir die
Ubertragbarkeit bzw. Lizenzierbarkeit des Schutzrechts nach dem Schutz-
landprinzip angekniipft. Dieses ist das Recht des Landes, in dem das zugrun-
de liegende Recht des Geistigen Eigentums geschiitzt ist.® Ist damit nun deut-
sches Recht zur Anwendung berufen, ordnet dieses in den einschldgigen Ge-
setzen in Bezug auf beide Situationen an, dass die Lizenzen Dritter Bestand
haben sollen.* Handelt es sich bei der geschiitzten Lizenz um eine ausschlieB-
liche, dann soll die Anordnung des Sukzessionsschutzes sogar nicht aus der
gesetzlichen Bestimmung, sondern aus der Uberlegung folgen, dass die aus-
schlieBliche Lizenz dinglichen Charakter hat und deswegen aus sich heraus
gegeniiber weiteren Verfligungen des Lizenzgebers geschiitzt ist. Der Lizenz-
geber habe sich mit der Erteilung insoweit seiner Verfiigungsbefugnis bege-
ben.’ Somit ldsst sich die Frage, ob Sukzessionsschutz besteht und nach wel-
chem Recht sich dieser richtet, noch relativ einfach abschichten.

Das deutsche Recht schweigt sich aber iiber die Ausgestaltung des Wie des
Sukzessionsschutzes aus. Die Unklarheit besteht fiir alle betroffenen Rechts-
verhéltnisse, also erstens fiir das Rechtsverhéltnis, welches den Sukzessions-
schutz auslést — die Ubertragung des Schutzrechts oder Erteilung einer aus-
schlieBlichen Lizenz —, zweitens fiir das geschiitzte Lizenzrechtsverhiltnis
und drittens fiir die Einordnung der ,neuen’ Beziehung zwischen dem ge-
schiitzten Lizenznehmer und dem Schutzrechtserwerber bzw. weiteren Li-
zenznehmer. Ohne explizite gesetzliche Anordnungen muss die Beurteilung
der Rechtswirkungen des Sukzessionsschutzes grundsitzlich davon abhidngen,
wie die Rechtsnatur der Lizenz bestimmt wird. Soweit man die Lizenz ding-
lich auffasst, kommt zur vertraglichen Ebene der Lizenzerteilung eine dingli-
che Verfiigung iiber das Lizenzrecht hinzu. Sowohl auf der Ebene des
Rechtsverhéltnisses, welches die Sukzession auslost, also auch beim ge-
schiitzten Lizenzverhéltnis, spielt damit die nach deutschem Recht giiltige

3 Néher dazu unten ab S. 266 ff.

4§ 15 Abs. 2 PatG, § 33 UrhG, § 22 Abs. 3 GebrMG, § 30 Abs. 5 MarkenG, § 31
Abs. 5 DesignG.

*S.u.ab . 110 ff.
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Trennung zwischen Verpflichtung und Verfiigung eine Rolle. So soll etwa die
ausschlieBliche Lizenz nur um den Rechtsgehalt bereits bestehender Lizenzen
vermindert eingerdumt werden kénnen, im Falle der Ubertragung des Schutz-
rechts ist dieses durch bestehende Lizenzen dinglich belastet. Diese Annahme
setzt jedoch auch voraus, dass im geschiitzten Lizenzverhiltnis eine Verfi-
gung iiber das Lizenzrecht stattgefunden hat. Handelt es sich hierbei aber um
eine einfache Lizenz an einem gewerblichen Schutzrecht, wire dies zu ver-
neinen, da dieser gemeinhin nur schuldrechtliche Wirkung zugeschrieben
wird, so dass bei ihrer Erteilung keine Verfiigung stattfindet. Darin zeigt sich
schon eine Inkonsistenz in der bisherigen Beurteilung.® Auch die genaue
Ausgestaltung des Rechtsverhiltnisses zwischen dem Schutzrechtserwerber
bzw. ausschlielichen Lizenznehmer und dem geschiitzten Lizenznehmer ist
unklar. Nach der herrschenden Meinung bleibt der Vertrag, welcher der ge-
schiitzten Lizenz zugrunde liegt, zwischen den urspriinglichen Parteien beste-
hen, den Erwerber bzw. ausschlieBlichen Lizenznehmer trifft lediglich eine
Duldungspflicht.” Vorstellbar ist im Gegensatz dazu aber auch ein Vertrags-
iibergang.®

Die vorstehende Darstellung zeigt vor allem die enge Verzahnung der Fra-
ge der Rechtswirkungen des Sukzessionsschutzes mit der Beurteilung der
Rechtsnatur der Lizenz. Die nihere Untersuchung des Zusammenspiels muss
einen Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bilden. Denn gerade auch die
international-privatrechtliche Beurteilung des Sukzessionsschutzes aus der
Sicht eines deutschen Gerichts hdngt von der klaren Einordnung dieser Fra-
gen ab. Nach welchen rechtlichen Malistiben die Erteilung einer Lizenz an
einem Schutzrecht zu beurteilen ist — rein vertraglich oder dinglich oder bei-
des — entscheidet erst das anwendbare Recht. In der Rechtspraxis der Gerich-
te ist es aber zumeist so, dass zum Beispiel bei der Geltendmachung von
Anspriichen des Lizenznehmers gegen den Lizenzgeber schon zu Beginn
differenziert wird, ob es sich um vertragliche oder dingliche Anspriiche han-
delt, um in der Folge jeweils gesondert das anwendbare Recht zu bestimmen.
So ging bspw. das Oberlandesgericht Miinchen in der Rechtssache Qimonda
davon aus, dass die Kldgerin sich bei Ubertragung ihrer Schutzrechte dinglich
wirkende Nutzungsrechte zuriickbehalten und die Schutzrechte insofern nur
beschriankt iibertragen habe. Das Gericht legt seiner Einschitzung hier also
zugrunde, dass eine beschrinkte Ubertragung — vermindert um dinglich wir-
kende — Lizenzrechte, moglich ist. Es lasst dabei aber auler Acht, dass die
Frage, auf welche Weise ein Schutzrecht iibertragbar ist — ob also eine solche
Beschrankung iiberhaupt moglich ist — nur durch das Schutzlandrecht beur-
teilt werden kann. Die Ubertragung hatte in diesem Fall eine groBe Zahl auch

%S.u.abs. 171 ff.
"S.u.abS. 171 ff.
$S.u.absS. 174 ff.
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Schutzbediirfnis

— des Erwerbers 159, 192 ff., 195

— des Lizenzgebers 136

— des Lizenznehmers 158, 172, 188 ff.,
195

— des Unterlizenznehmers 128, 135 f.

Schutzlandprinzip 4, 225, 226, 227,
242,243 ff., 267

Schutzlandstatut,
siehe Schutzlandprinzip

Schutzrechtsiibergreifender Ansatz 3,
106, 167

sui generis 189

Sukzessionsschutz

— Anordnung im Designrecht 66 f.

— Anordnung im Markenrecht 62 ff.

— Anordnung im Patentrecht 49 ff.

— Anordnung im Urheberrecht 57 ff.

— Begriff 48

— Fallkonstellationen 70 ff.

— Grundsatz 49 ff.

— im Modellgesetz fiir Geistiges
Eigentum 67 ff.

— Internationales Privatrecht 266 ff.,
288 ff.

— Unionsrecht 271

— Wirkungen 108 ff.

Take Five 133 ff.
Territorialitdtsprinzip 223, 235 ff.
Trennungsprinzip 40, 171 ff., 269 ff.
Typenzwang 149

Ubertragbarkeit
— der Lizenz 93, 324 ff.

— des Schutzrechts 4, 225, 250 ff., 267,
269, 306

Ubertragung

— beschréankte 46, 51, 79, 112, 144 ff.,
152, 157, 251 ff.

Unionsmarke 271 ff.

Unionsrecht 271

Unmaoglichkeit 190, 206, 298

Unterlizenz

— Begriff 48

— in der Insolvenz 99 ff., 144 ff.

— Internationales Privatrecht 323 ff.

— Konstellationen 92 ff., 127 ff.,
134 ff.

Urheberrechtslizenz 57, 86, 118 ff.,
126 ff., 132 f., 133 ff.

Verankerungsteil 50, 63
Verbietungsrecht 47, 209
Verdinglichung,
siehe Modell d. verdinglichten
Obligation
Vergiitungspflicht 172, 214
Verletzungsstatut 226
Versicherungsvertrag 200
Vertragsbeendigung 115, 151, 165
Vertragspflichten 196, 347
Vertragsstatut 226, 255 ff., 291
Vertragstypische Pflichten, Uberleitung
183, 196 ff., 207
Vertragstypus 189, 203, 205, 257, 262
Vertragsiibergang 50, 63, 68, 158 {.,
163, 170, 175, 179 ff., 184, 196,
200, 255, 341 ff.
Vertragsiibernahme
siehe Vertragsiibergang
Verwertungspflicht,
siehe Ausiibungspflicht
Vorschaubilder 132

Wegfall

— d. Lizenz fritherer Stufe 96 ff.,
329 ff., 347

— des Schutzrechts 60, 83 ff.

Zwangslizenz 104 f., 337
Zwangsvollstreckung 79 ff., 272, 312 f.
Zweckiibertragungsgrundsatz 47
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