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VII.

1.7

1.2

1.3

Schutzrechte im Rechtsverkehr

Einleitung

Praktische Bedeutung des Immaterialgiitervertragsrechts

Begriff und Gegenstand des Immaterialgiitervertragsrechts

Immateriakyitervertragsrecht

Immaterial guitenvertragsrecht

ImmaterialgUter vertragsrecht

ImmaterialgUtervertragsrecht

Rechtliche Monopolstellung: Schutzrecht
Faktische Monopolstellung: Know-how
Rechtsgrundlagen

1.3.1 Spezialgesetze

Ubertragung Lizenz | zusatzliche Normen

Konditionale Lizenz

PatG Art. 33 Art. 34 | Art. 29 Abs. 3; 38 (Loschung); [ Art. 36 (i.V.m. Art. 74
Art. 105 PatV Abs. 5); 37; 40; 40a

MSchG Art. 17 Art. 18 | Art. 27; Art. 28-29 MSchV

SortG Art. 18 Art. 21 | Art. 20 (Enteignung) Art. 22

DesG Art. 14 Art. 15 | Art. 26-27 DesV

URG Art. 16 Zwangslizenz: Art. 23;

gesetzliche Lizenz: Art.
13, 20, 35

ToG Art. 4

(vgl. auch 2.1)
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1.3.2

1.3.3

1.3.4

Schuldrecht
OR AT:

OR BT:

Weitere nationale Normen

Art. 3 Abs. 2 KG

Internationales Recht

Art. 5A PVU

Art. 13 Abs. 1 RBU

Art. 21 TRIPS

Art. 31 TRIPS

Art. 40 TRIPS

Art. 71-74 EPU

an sich anwendbar; aber: Austauschverhaltnisse!
unpassend (Immaterialgliterrecht)

- Art. 1 Abs. 2 ZGB

vgl. 4.2

Vorbehalt Zwangslizenz Patentrecht
Vorbehalt Zwangslizenz Tontrdagerherstellung
Lizenzen und rechtsgeschaftliche Ubertragungen

von Marken

Benutzungsrechte Dritter ohne Zustimmung des
Patentinhabers

Wettbewerbswidrige Praktiken in vertraglichen

Lizenzen

Kapitel IV: Die europdische Patentanmeldung als
Gegenstand des Vermdgens
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2.1

EU: Art. 81 EG (Grundlage)
Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission vom 27. April
2004 (iber die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag
auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen (ABI Nr.
L 123 vom 27. April 2004)
Art. 17 und 22 VO Gemeinschaftsmarke
Art. 8 Markenrichtlinie

Art. 28 und 32 VO Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Grundlage, Inhalt und Umfang der Lizenz

Vorbemerkung: Ubertragung €= Lizenz

Grundlage der Rechtseinraumung beim Lizenzvertrag

Konsensuale Lizenz: freiwillige

vergleichsweise

Konditionale Lizenz: gesetzliche Lizenz

Zwangslizenz

Patentrecht

- Art. 36 PatG

- Art. 37 PatG (s.a. Art. 38 PatG)
- Art. 40 PatG

- Art. 40a PatG
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2.2

2.3

Rechtsstellung des Lizenznehmers

ausschliessliche Lizenz

einfache Lizenz

qualifizierte Lizenz

Rechtsnatur?

Inhalt der Rechtseinrdumung
Herstellungslizenz
Vertriebslizenz

Gebrauchslizenz

Urheberrecht

Kaskade:

- Verbotsanspruch (Grundsatz)
- Verbotsanspruch mit Verwertungszwang

(= feste Tarife, wenn Nutzung erlaubt wird;
z.B. Art. 22 Abs. 1 URG)

- gesetzliche Lizenz mit oder ohne Verwertungs-
zwang (z.B. Art. 19, 20 URG; Art. 13 URG;
Art. 23 URG)

- Schranke (= kostenlos; z.B. Art. 19 Abs. 1 lit. a URG;
Art. 21, 24, 25-28 URG)

> vgl. 3.
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2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

Umfang der Rechtseinraumung
Gebietslizenz

Zeitlizenz

Quotenlizenz

field of use-Beschrankung

Ubertragung des Immaterialgutes

Abgrenzung der Ubertragung von der Lizenz

,quantitative” Teilung identische Befugnisse mehrerer
,qualitative” Teilung unterschiedliche Befugnisse mehrerer

- ,gebundene Ubertragung”

Rechtsdogmatik der Ubertragung

Zession? unpassend
Tradition? unpassend
Art. 1 Abs. 2 ZGB Vertrag sui generis (?)

Sonderfall Urheberrecht?

Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags
Entstehung

Allgemein Art. 1 ff. OR
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Besonderheiten

Form

4.2  Inhalt

Grundsatz

Schranke

Vorvertrag (Art. 22 OR)
Vorfeldvertrag

Jletter of intent”
Bedingungen (Art. 151 ff. OR)
Optionsrecht

Schutzhiillenvertrage/Clickvertrage

Grundsatz: Art. 11 Abs. 1 OR
Praxis: Art. 16 OR

Ausnahmen:  Art. 27 MSchG
ev. auslandisches Kartellrecht
ev. auslandisches 0ff. Recht

Registereintrag:

- flir Giltigkeit nur deklaratorisch
(ausser Art. 27 MSchQ)

- aber: Wirkung gegentiber Dritten
(insh. Sukzessionsschutz; vgl. 7.)

Art. 19 Abs. 1 OR
Art. 20 OR

Unmadglichkeit?
Nein:

- noch nicht bestehendes Schutzrecht
- Mangel des Lizenzvertrags
- nicht erteiltes Schutzrecht
- ev. Grundlagenirrtum
- vernichtetes Schutzrecht/offenkundiges Know-how
- Haftungsproblematik (vgl. BGE 116 11 195 f.)
- Lizenzgeber ist nicht Inhaber des Schutzrechts
-> Haftungsproblematik
- Fehlende Ausflhrbarkeit einer Erfindung
- Mangel des Lizenzvertrags
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Widerrechtlichkeit?
Ja:

Art. 5 Abs. 1 KG:

,Abreden, die den Wettbewerb auf einem Markt fiir bestimmte
Waren oder Leistungen erheblich beeintrachtigen und sich
nicht durch Griinde der wirtschaftlichen Effizienz rechtfertigen
lassen, sind unzulassig.”

Art. 7 Abs. 1 KG:

.Marktbeherrschende Unternehmen verhalten sich unzulassig,
wenn sie durch den Missbrauch ihrer Stellung auf dem Markt
andere Unternehmen in der Aufnahme oder Ausiibung des
Wettbewerbs behindern oder die Marktgegenseite
benachteiligen.”

Unzulassig = widerrechtlich = Ungiltigkeit ex tunc
(entgegen Botschaft KG: BBI 1995 | 553)

Art. 3 Abs. 2 KG = Hirde?

,Nicht unter das Gesetz fallen Wettbewerbsbeschran-
kungen, die sich ausschliesslich aus der Gesetzgebung
Uber das geistige Eigentum ergeben.”

-> Nein: Immaterialgiiterrecht schitzt nur vor der
Ubernahme (= Verletzung) des geschiitzten
Immaterialgutes an sich; es legitimiert nicht
wettbewerbswidriges Verhalten, z.B. durch
Marktabschottungen.

Daher neuer Satz 2 zu Art. 3 Abs. 2 KG:

,Hingegen unterliegen Einfuhrbeschrankungen, die
sich auf Rechte des geistigen Eigentums stiitzen, der
Beurteilung nach diesem Gesetz.”
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4.3

5.1

5.2

521

522

Madngel des Vertragsabschlusses

Grundsatz: Anwendbarkeit von OR AT
(z.B. Art. 21, 24, 28 OR)

aber: weitgehend unpassend fir Dauerschuldverhaltnisse
- Riickabwicklung i.d.R. nicht mehr méglich
- Aufhebungswirkung ,ex tunc” (iberzeugt nicht

Losung: Riickabwicklung, soweit noch mdglich
(d.h. vor Aufnahme der Dauerleistung)

nachher nur noch Vertragsaufhebung ex nunc
(d.h. durch Kiindigung)

Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

Vorbemerkungen

Pflichten des Lizenzgebers
Lizenzvertragstypische Pilichten
Genussverschaffungspflicht
Genusserhaltungspflicht

Beschrankung weiterer Lizenzvergaben
(ausschliessliche/qualifizierte Lizenz; vgl. 2.2)

Zusatzlich mogliche vereinbarte Pflichten

Verbesserung/Weiterentwicklung des Vertragsgegenstandes

Meistbegiinstigungsklausel

Eintragung der Lizenz ins Schutzrechtsregister
(vgl. auch 7.1.2)
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5.3

531

Abnahmegarantie fiir unter Lizenz Produziertes

Verzicht des Lizenzgebers, Kunden des Lizenznehmers zu beliefern

Verzicht des Lizenzgebers, Lizenzgegenstand zu veraussern
(vgl. auch 7.1.1)

Garantiepflichten
(vgl. auch 6.)

Pflichten des Lizenznehmers

Lizenzvertragstypische Pllichten

Gegenleistung insbesondere Lizenzgebihr
Arten:
- Pauschallizenzgebiihr
- erfolgsabhangige Lizenzgebihr

- gemischte Lizenzgebuhr

Hohe

Reduktion oder Wegfall:

- Anderung des Lizenzgegenstandes

- Vorzeitige Beendigung Lizenzvertrag

- ev. Nichtbenutzung des Lizenzgegenstandes
- Sonderfall: , package license”

(BGE 96 Il 154 ft.)

Abrechnungspflicht
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5.3.2  Zuséatzlich mogliche vereinbarte Pflichten

6.1

6.2

Benutzungspflicht

Wahrung des Immaterialgutes

Enthaltungspflicht

Verbesserung des Lizenzgegenstandes

Kennzeichnungspflicht der unter Lizenz hergestellten Gegenstande
Werbepflichten

Preisbindungen

Bezugspflichten

Dulden von Kontrollen

Leistungsstorungen beim Lizenzvertrag

Vorbemerkung

Kategorien von Leistungsstérungen — Uberblick

- Vorvertragliche Haftung Haftung aus culpa in contrahendo
(spezifisch z.B. Art. 11, 21, 26 OR;
allgemeiner Art. 2 ZGB)

- Mangelhafte Vertragserfiillung Haftung fiir Pflichtverletzung = 6.3

- Mangelhafter Haftung aus Gewahrleistung = 6.4
Vertragsgegenstand
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6.3

6.3.7

6.3.2

6.4

6.4.1

Pflichtverletzungen (Auswahl)
Hauptoflichten Lizenzgeber:

Genussverschaffung

Genusserhaltung

Hauptoflichten Lizenznehmer:

Gegenleistung

Benutzung

Gewadhrleistung
Rechtliche Mangel

Begriff

Normen

Denkbarer Ansatz

Austauschproblematik:
Art. 102 ff. OR i.d.R. passend

Dauerschuldproblematik:

Art. 97 / 102 ff. OR i.d.R. unpassend
besser: Minderung Gegenleistung
(ahnlich Art. 259d OR)

Austauschproblematik:
Art. 102 ff. OR oft passend

Problematik fehlender Nachholbarkeit:
OR AT und BT unpassend = Art. 1 Abs. 2 ZGB
(z.B. befristetes Entfallen Ausschliesslichkeit)

OR AT: verschuldensabhangig
OR BT: zu undifferenziert

verschuldensunabhangige Haftung:

- Reduktion der Gegenleistung im Verhaltnis
zur Beeintrachtigung durch Mangel

- Ersatz flir Schaden, die im Lichte des
Mangels zu erwarten waren

verschuldensabhangige Haftung:
- ,Weiterer Schaden”
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6.4.2

7.1

ani

/1.2

Tatsachliche Mange/

Begriff

Normen

Denkbarer Ansatz

vgl. 6.4.1

1. Mangelbeseitigung, soweit zumutbar
2. Reduktion Gegenleistung fiir Dauer des Mangels
3. Vertragsaufhebung mit Interessenausgleich
- unmittelbare Schaden verschuldensunabhangig
- mittelbare Schaden verschuldensabhangig

Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrags im Verhaltnis zu Dritten

Absolutrechtliche Ebene

Ubertragung des Schutzrechts auf einen Dritten

Problemstellung

Losungen der Registerrechte:

Urheberrecht?

Art. 34 Abs. 3 PatG
Art. 18 Abs. 2 MSchG
Art. 15 Abs. 2 DesG

- gesetzliche Realobligation

Verletzung des Schutzrechts durch einen Dritten

Problemstellung

Losungsansatze:

- gewillkiirte Prozessstandschaft?

- gesetzliche Prozessstandschaft?
(vgl. neu Art. 35 Abs. 4 DesG)

- gebundene (qualitative) Teilrechtsiibertragung?
(Achtung Schriftform: Art. 33 Abs. 2 PatG;
Art. 17 Abs. 2 MSchG; Art. 14 Abs. 2 DesG)
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7.2

721

722

Schuldrechtliche Ebene
Wechsel der Lizenzgebereigenschaft

Problemstellung

Normen:

Losungsansatz:

Beweislast:

Wechsel der Lizenznehmereigenschaft

Problemstellung

Normen:

Losungsansatz:

Beweislast:

Art. 181 OR — passt nicht wirklich
Art. 261 Abs. 2/Art. 333 OR — zu spezifisch

Frage der Zumutbarkeit

- ja, solange Genusserhaltung sichergestellt

- falls nein: Grund fir fristlose Kiindigung
und Schadenersatz

Besonderheit fiir Schadenersatz: Solidarhaftung

Vermutung fir Zumutbarkeit: Person des
Lizenzgebers ist fir Lizenznehmer von
untergeordneter Bedeutung

Art. 263/292 OR — Wertungsgehalt passend:
- Zustimmungsbediirftigkeit
- Ablehnung aber nur aus wichtigen Griinden

Frage der Zumutbarkeit

- ja, solange Pflichten erflillt werden

- falls nein: Grund fir fristlose Kiindigung
und Schadenersatz

Besonderheit fiir Schadenersatz: Solidarhaftung
Vermutung fir Unzumutbarkeit: Person des

Lizenznehmers ist fir Lizenzgeber von
grundlegender Bedeutung
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7.2.3 Unterlizenz

Problemstellung

Normen:

Losungsansatz:

Beweislast:

8. Beendigung des Lizenzvertrags
8.1  Riicktritt

Grinde:

Problem:

Losung:

8.2  Kiindigung

82.1 Abgrenzung

Art. 262 OR — passt nicht

Interessen des Lizenzgebers gehen vor

(er ist als Inhaber des Schutzrechts

primar verwertungsberechtigt)

Aber: keine Verweigerung ohne
schlitzenswerte Interessen (Loyalitatspflicht)

Vermutung fir Unzulassigkeit

Art. 24 /107 OR

Wirkung ex tunc (h.L.)
- unpassend flir Dauerschuldverhaltnis

Kiindigungsrecht an Stelle des Riicktrittsrechts
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8.2.2 Ausserordentliche Kindigung

Normen

8.2.3 Ordentliche Kindigung

Problemstellung:

Losungsansatz:

Art. 545 Abs. 1 Ziff. 7 OR — unpassend

Art. 266g OR
Art. 297 OR } wertungsmassig passend
Art. 337 OR
aber: Anlehnung erforderlich?

Art. 2 Abs. 1 und 2 ZGB — reicht

Interessenausgleich erforderlich

Kiindigungsfrist nicht ohne weiteres ausreichend
Kindigung durch Lizenznehmer:

Maglichkeit zum Ersatz des Lizenznehmers
abhangig von ,Bonitat” des Lizenzgegenstandes

- (angemessene) Kiindigungsfrist kann reichen

Kindigung durch Lizenzgeber:

Méglichkeit zum Ersatz des Lizenzgebers
abhangig von Substituierbarkeit Lizenzgegenstand

- Kindigungsfrist allein reicht oft nicht

Folge:

- angemessene Kiindigungsfristen kénnen
u.U. unterschiedlich sein

- Kiindigungsfrist allein reicht z.T. nicht aus
(Investitionsersatz!)

> Art. 1 Abs. 2 ZGB

(Wertungsgehalt: Art. 377 OR)
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824 Anderungskindigung

83

Folgen der Vertragsbeendigung

Ausverkaufsrecht?

Riickgabepflichten

Enthaltungspflicht
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