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A. Einfithrung

I. Relevanz und Problemstellung

Das Lizenzvertragsrecht ist in Deutschland in den Gesetzen des Immate-
rialgiiterrechts nur rudimentdr und fragmentarisch geregelt. Dem Gesetz-
geber ist es bisher nicht gelungen, tiefgehende Probleme selbst zu 16sen,
sondern er {iberlasst diese grofitenteils bewusst der Rechtsprechung und
Literatur. Letztere behelfen sich zum einen teils mit dem Riickgriff auf das
allgemeine Privatrecht sowie zum anderen mit rechtsfortbildenden Konkre-
tisierungen der unvollstindigen gesetzlichen Regelungen.

Die Folge hiervon ist ein Mangel an Rechtssicherheit. Die Rechtspre-
chung war bisher zu Fragen des Schutzes der Lizenz durch die sog. dingli-
chen Wirkungen - d.h. des Klageschutzes des Rechtsinhabers sowie des
Lizenznehmers, des Sukzessionsschutzes mit den damit einhergehenden
Fragen der Lizenzketten und des schuldrechtlichen Vertragsiibergangs so-
wie der Lizenz in der Insolvenz und Zwangsvollstreckung - eher darauf be-
schrankt, den Einzelfall zu 16sen, als dogmatisch kohdrente Gesamtlgsun-
gen zu entwickeln. Die Literatur konnte bisher ebenfalls - auch aufgrund
der Liickenhaftigkeit des Lizenzvertragsrechts — die genannten Detailpro-
bleme nicht in ein schliissiges Gesamtkonzept einfiigen. Fiir den Schutz der
Lizenz wurden dadurch zwar bisher hinnehmbare Lésungen entwickelt,
jedoch bestehen stets erhebliche Spielraume bei der Entscheidungsfindung,
was zu Rechtsunsicherheit und letztlich zur Belastung des Rechtsverkehrs
fihrt.

Insbesondere die letzten 20 Jahre sind geprigt durch eine rasante techni-
sche und gesellschaftliche Entwicklung. Proportional hierzu steigt die Rele-
vanz des Immaterialgiiterrechts, da es immer mehr Nutzungsmaglichkeiten
von geistigen Erzeugnissen gibt. Diese Geschwindigkeit fithrt zu einer
starken Erhohung des Spezialisierungsgrads im jeweiligen Marktsegment.
Dadurch ist wiederum das Bediirfnis an ,wirtschaftlicher Arbeitsteilung®
zwischen Rechteinhabern und Rechteverwertern gestiegen. Das Immateri-
algiiterrecht hat insbesondere die Aufgabe, Anreize fiir innovative und
intellektuell anspruchsvolle Tétigkeiten in Aussicht zu stellen. Zu diesen
Anreizen gehort es, Rechteinhabern angemessene Verwertungsmoglichkei-
ten fiir ihre geschiitzten Rechte zur Verfiigung zu stellen. Dies geschieht

17



A. Einfiihrung

insbesondere durch das immaterialgiiterrechtliche Lizenzvertragsrecht, das
es Rechteinhabern ermdglicht, die konkrete — ggf. mannigfaltige — Verwer-
tung des geschiitzten Rechts durch weitere Parteien vornehmen zu lassen.
Die Rechteinhaber sind in der Regel infrastrukturell nicht in der Lage,
samtliche mogliche Nutzungsméglichkeiten selbst wahrzunehmen, sodass
sie auf die Verwertung durch Dritte angewiesen sind. Von der Stirkung
der Rechteverwertung profitieren auch die Rechteinhaber.! Sehen sich die
Verwerter durch den Rechtsrahmen des Lizenzvertragsrechts nicht hinrei-
chend geschiitzt, schrecken sie eher vor der Investition in die Verwertung
des geschiitzten Rechts zuriick. Es ist deshalb fiir den Rechtsinhaber selbst
als auch fiir den tbrigen Rechts- und Wirtschaftsverkehr sowie fiir die
wirtschaftliche und kulturelle Attraktivitit der Bundesrepublik Deutsch-
land erstrebenswert, wenn die rechtliche Konstruktion der Lizenz den je-
weiligen Bediirfnissen und Interessen der Teilnehmer am Rechtsverkehr im
Immaterialgiiterrecht bestmdglich Rechnung tragt. Besonders im Bereich
des gewerblichen Rechtsschutzes kann so eine Stirkung des Wirtschafts-
und Technologiestandorts Deutschland bewirkt werden, der auslandische
Investoren anlockt und damit Wohlstand schafft.

Fiir den Lizenznehmer stellen sich im Wesentlichen folgende Gefahren
fiir den Bestand und die Werthaltigkeit seiner Lizenz und damit seiner
Investition:

1. Klageschutz des Lizenznehmers bei Verletzung des lizenzierten Rechts -
Vorgehen gegen die drohende Entwertung der Lizenz

2. Sukzessionsschutz — Auswirkungen eines Schutzrechtsiibergangs beziig-
lich lizenzvertraglicher Nebenpflichten; Auswirkungen des Wegfalls der
Hauptlizenz in Lizenzketten

3. Insolvenz — Schicksal der Lizenz in der Insolvenz

4. Vollstreckung in das Schutzrecht bzw. die Lizenz

II. Gang der Untersuchung

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, den Schutz der Lizenz im Hinblick
auf die sog. ,dinglichen Wirkungen® - Klageschutz, Sukzessionsschutz,
Insolvenz- und Vollstreckungsfestigkeit — zu analysieren. Zur Verfolgung
dieses Ziels sind zum einen die vorhandenen gesetzlichen Regelungen so-

1 Freilich ist der Rechteinhaber in bestimmten Bereichen durch die ,Ubermacht® der
Rechteverwerter bedroht, vgl. insbesondere die Interessenlage im Urheberrecht.

18



II. Gang der Untersuchung

wie zum anderen allgemeine privatrechtliche Grundsitze wie insbesondere
die sachenrechtlichen Prinzipien in den Blick zu nehmen. In methodischer
Hinsicht soll herausgearbeitet werden, wie die Unsicherheit bei der Rechts-
natur der Lizenz zu beseitigen ist bzw. ob und inwieweit Schlussfolgerungen
aus der Einordnung der Lizenz in den Dualismus des dinglichen und obli-
gatorischen Rechts gezogen werden konnen. Die Unterscheidung zwischen
dem dinglichen und obligatorischen Recht soll dazu historisch aufgearbei-
tet und dargestellt werden, ehe nach der Darstellung der historischen Ent-
wicklung der Lizenz im Immaterialgiiterrecht die Vereinbarkeit von dingli-
chen Wirkungen der Lizenz mit sachenrechtlichen Prinzipien erdrtert wird.
Nach diesem allgemeinen Teil werden die genannten dinglichen Wirkun-
gen detailliert untersucht, wobei zunéchst stets die aktuelle Rechtslage auf-
bereitet wird und sodann auf Grundlage der bisherigen Erkenntnisgewinne
Stellung genommen wird sowie Losungsvorschlage unterbreitet werden.

Die Arbeit konzentriert sich auf das Lizenzvertragsrecht des PatG,
MarkenG sowie des UrhG als zentrale Rechtsquellen des Immaterialgiiter-
rechts. Da die Arbeit in methodischer Hinsicht die Dogmatik des nationa-
len biirgerlichen Rechts aufgreift, wird an unions- und vélkerrechtliche
Gesichtspunkte nur bedingt angekniipft.?

2 Die Frage des anwendbaren Rechts bzw. kollisionsrechtliche Beziige bleiben in dieser
Arbeit angesichts des Umfangs aufler Betracht. Zur interessanten Fragestellung, inwie-
weit deutsches Recht insbesondere im Patentrecht im Fall des Auslandsbezugs von
Lizenzvertragen anwendbar ist, vgl. Deichfufs/Tochtermann, in: Benkard, PatG, §15
Rn. 2211f.; Tochtermann, GRUR Int. 2016, 721; McGuire/Tochtermann, GRUR-Prax
2016, 427; Miiller-Stoy/Paschold, GRUR Int. 2014, 646.
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B. Die Rechtsnatur der Lizenz

Die anhaltende Diskussion um die Rechtsnatur der Lizenz dreht sich stets
darum, ob die Lizenz als dingliches oder obligatorisches Recht einzuord-
nen ist. Um dies grundlegend zu behandeln, wird zunéchst untersucht, ob
und wie unsere Rechtsordnung zwischen dinglichen und obligatorischen
Rechten unterscheidet. Dazu werden chronologisch die Urspriinge dieser
elementaren Dogmatik des Privatrechts naher beleuchtet. Anschlieflend
werden Schlussfolgerungen fiir die Einordnung der Rechtsnatur der Lizenz
im Immaterialgiiterrecht im Hinblick auf die zu behandelnden dinglichen
Wirkungen gezogen.

I Dingliches und obligatorisches Recht — Historische Herleitung

1. Urspriinge im &lteren romischen Recht - actio in rem und actio in
personam

Die Unterscheidung von dinglichen und obligatorischen Rechten geht zu-
riick auf das dltere romische Recht. Der Einfluss des romischen Rechts
auf das Privatrecht in seiner Gesamtheit ist herausragend.> Insbesondere
wurzeln nahezu alle wesentlichen Grundprinzipien des Privatrechts im
Romischen Recht, beispielsweise der Begrift der Obligation und des Privat-
eigentums, das Prinzip von Treu und Glauben, das Verbot des Rechtsmiss-
brauchs, der Satz ,pacta sunt servanda“ oder die Maxime von den guten
Sitten.* Zum Verstandnis des dinglichen Rechts hilft ein Blick in die Unter-
scheidung im alteren romischen Recht zwischen den actiones in rem und
den actiones in personam.> Die actio war das Mittel des Tragers des subjek-
tiven Rechts zur Verwirklichung und Durchsetzung dieses Rechts.® Der
Begriff stammt zwar primér aus dem Zivilprozessrecht und bezieht sich auf
das Prozessverfahren, in welchem dieses Recht geltend gemacht wird.” Es

Honsell, in: Staudinger, Einl. zum BGB (2018), Einl. zum BGB Rn. 54.
Ebd., Rn. 55.

Wieling, Sachenrecht, § 1111 a.

Kaser/Kniitel/Lohsse, Romisches Privatrecht, § 4 Rn. 2.

Wieling, Sachenrecht, S. 12.

NN Uk W

20



I Dingliches und obligatorisches Recht — Historische Herleitung

ist damit aber nicht nur die Klage an sich gemeint, sondern der Begriff
erfasst sowohl die Durchsetzung des Rechts als auch den geltend gemach-
ten Anspruch selbst.® Das romische Recht verstand jedes privatrechtliche
Begehren zusammen mit dem Verfahren, das seiner Durchsetzung dient,
als Einheit.® Die actio in rem und die actio in personam unterscheiden
sich wie folgt: Die actio in rem meint das Zugriffsrecht auf die Sache, die
actio in personam beinhaltet die Durchsetzung einer obligatio gegen eine
verpflichtete Person, mithin ein Zugriffsrecht auf die Person.!” Im Rahmen
der actio in rem ging es nicht um die Verwirklichung eines dinglichen
Anspruchs, sondern allein um eine Rechtshandlung, die dem Zugrift des
Verfolgers auf die Sache selbst dient.!! Die actio in rem war danach als ein
unmittelbar gegen die Sache gerichteter Anspruch ausgestaltet.!?

Ein Verfahren zur Feststellung eines Zugriffsrechts ,gegen die Sache® gibt
es im heutigen (deutschen) Privatrecht nicht mehr.® Ein Anspruch kann
sich nach heutigen Maf3staben nur gegen Personen richten.! Erst mittelbar
stellt der Klageantrag den Bezug zur Sache her. Aus dem élteren rémischen
Recht ldsst sich daher zeigen, wie streng die urspriingliche Trennung von
dinglichen und personlichen Klagen durchgefiihrt wurde.”®

2. Ubernahme der Unterscheidung durch Savigny und Johow

Die Unterscheidung von dinglichem und personlichem Recht im BGB geht
zuriick auf Savigny.'® Ausgangspunkt dieser Unterscheidung von Savigny ist
seine Willenstheorie, die sich in seinem Begriff des subjektiven Rechts ent-
faltet.”” Dieses bezeichnet Savigny als ,die der einzelnen Person zustehende
Macht: Ein Gebiet, worin ihr Wille herrscht, und mit unsrer Einstimmung
herrscht. Diese Macht nennen wir ein Recht der Person, gleichbedeutend mit

8 Kaser/Kniitel/Lohsse, Romisches Privatrecht, § 4 Rn. 2.
9 Kaser, Das Romische Privatrecht, § 8 VI 1.
10 Kaser/Kniitel/Lohsse, Romisches Privatrecht, § 4 Rn. 8.
11 Kaser/Kniitel/Lohsse, Romisches Privatrecht, § 4 Rn. 8.
12 Heinze, in: Staudinger, Einleitung zum Sachenrecht; §§ 854-882, Einl. zum SachenR
Rn. 3.
13 Ebd.
14 Ebd.
15 So auch Wieling, Sachenrecht, § 1111 a.
16 Vgl. dazu m.w.N. Fiiller, Eigenstandiges Sachenrecht?, S.35f.
17 Ebd,S.8,28f.
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Befugnis: Manche nennen es ein Recht im subjektiven Sinn.“18. Nach Savigny
konne dieses subjektive Recht nur auf die eigene Person oder nach auflen
- auf die duflere Welt - einwirken.!” Die duflere Welt bestehe aus fremden
Personen und aus der ,unfreyen Natur', worunter Sachen fallen.?? Die eine
Art moglicher Rechte ist daher das Recht an einer Sache?! Die andere
Art ist Herrschaft tiber eine einzelne Handlung der fremden Person - die
Obligation.?? Auf dieser Grundlage grenzt Savigny nun in der Folge das
Recht an der Sache von der Obligation auf Grundlage der Unterscheidung
der actio in rem und actio in personam ab.?

Die unterschiedliche Behandlung des subjektiven Rechts im Hinblick auf
eine fremde Person und eine fremde Handlung resultiert nach Savigny
aus folgendem Gedanken: Wiirde man die Beziehung zu einer Person
ahnlich des Rechts an der Sache 1.S.e. absoluten Herrschaft begreifen, wiir-
de dem betroffenen anderen Menschen die Freiheit und Personlichkeit
genommen.?*

Diese grundlegende Unterscheidung iibernahm Johow mit seinem Ent-
wurf zum BGB unter ausdriicklichem Verweis auf Savigny.?> In den Mo-
tiven zum Sachenrecht und damit letztlich im geltenden Biirgerlichen Ge-
setzbuch?® setzte sich dieser Gedanke der Trennung zwischen ,dinglichen

18 Savigny, System des heutigen romischen Rechts - Band 1, § 4 (S. 7).

19 Ebd., § 53 (S.334).

20 Ebd., §53 (S.338).

21 Ebd.

22 Ebd., §53 (S.339).

23 Ebd., § 56 (S.3731.): ,Alles hingt nun davon ab, ob die Sache an sich, unabhdngig von
einer Handlung, schon Gegenstand unsres Rechts ist, oder ob unser Recht unmittelbar
auf eine fremde Handlung, als unsrer Herrschaft unterworfnen Gegenstand, gerichtet
ist, mag auch diese Handlung zum Ziel haben, uns das Recht an einer Sache oder
den Genuf$ derselben, zu verschaffen. Als sicheres Kennzeichen dieser Gréinze dient das
Daseyn einer in rem oder in personam actio (e), welcher Unterscheid zwar meistens,
aber keineswegs allgemein, mit dem Unterschied eines unbestimmten oder bestimmten
Gegners zusammenfdillt (f). — auch die Beziehung beider Vermdagenstheile aus einander
kann durch jene schwankende Grinze leicht verdunkelt werden. Das Romische Recht
hdlt beide streng aus einander, und behandelt jeden Theil fiir sich als ganz unabhdingig
innerhalb seiner Grinzen. So das Eigenthum als selbstindige Herrschaft iiber eine
Sache, ohne Riicksicht auf die Obligation die etwas als Vermittlung und Vorbereitung
dazu diente: Die Obligation als selbstindige Herrschaft iiber eine fremde Handlung,
ohne Riicksicht auf das dingliche Recht worauf diese Handlung vielleicht abzweckt.”

24 Savigny, System des heutigen romischen Rechts - Band 1, § 53 (S. 338).

25 Johow, Entwurf eines biirgerlichen Gesetzbuches fiir das Deutsche Reich, Sachen-
recht, Begriindung, Band 1, S. L.

26 Dazu Fiiller, Eigenstindiges Sachenrecht?, S. 8 ff.
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Rechtstheilen und persénlichem Rechte® fort.?” Den Unterschied zwischen
dem obligatorischen und dem dinglichen Rechte greifen die Motive dabei
anschaulich auf.?®

In den Motiven wurde das Wesen der Dinglichkeit in der unmittelbaren
Macht der Person iiber die Sache gesehen.?® Daraus wird gefolgert, dass
dingliche Rechte nur an Sachen ,im eigentlichen Sinne, an kirperlichen
Dingen® stattfinden konnen.>® Das BGB selbst — beispielsweise durch die
Regelung von dinglichen Rechten an Rechten gem. §§1068 Abs.1, 1274
Abs. 1, 1069 BGB sowie insbesondere das Immaterialgiiterrecht — durch-
bricht dies allerdings, weshalb der Gedanke in den Motiven nicht tiberzeu-
gend ist bzw. nicht durchgehalten wurde.?!

IL. Schlussfolgerungen fiir die Lizenz im Immaterialgiiterrecht

Es ist nun zu erdrtern, inwieweit diese aufgezeigte grundlegende Unter-
scheidung zwischen dinglichem und obligatorischem Recht im immaterial-
giiterrechtlichen Lizenzvertragsrecht umgesetzt wurde. Dazu sind zunéchst
die historische Entwicklung und die gesetzlichen Regelungen der Lizenz in
den Blick zu nehmen. Auf Grundlage der dabei erzielten Erkenntnisse wird
untersucht, ob sich Riickschliisse fiir die Bestimmung der Rechtsnatur der
Lizenz in Bezug auf die sog. dinglichen Wirkungen erzielen lassen.

1. Historische Entwicklung der Lizenz

Den Anfang der Kodifizierung des Immaterialgiiterrechts bilden das ,Ge-
setz betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musika-

27 Mot.IIL S. 1.

28 Mot. III, S.2: ,Das obligatorische Recht begriindet fiir den Berechtigten einen An-
spruch auf Leistung gegen den Verpflichteten. Das dingliche Recht ergreift die Sache
selbst, und zwar entweder als Eigenthum oder als begrenztes Recht, je nach dem
der Wille des Berechtigten fiir die Sache in allen oder nur in gewissen Beziehungen
derselben mafSgebend ist; der Anspruch, welchen es erzeugt, beschrdnkt sich nicht auf
die Richtung gegen eine bestimmte Person®.

29 Mot. IIL S. 2.

30 Mot. IIL, S. 2.

31 Fiiller, Eigenstandiges Sachenrecht?, S. 43 ff.
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lischen Kompositionen und dramatischen Werken von 187032, das Mar-
kenschutzgesetz von 18743 und schlussendlich das Reichspatentgesetz von
187734, Diese Gesetzesfassungen enthalten keine direkten Regelungen zum
Lizenzvertrag sowie zur Lizenz.3> Gleichwohl war der Rechtsprechung
und Literatur die Bedeutung der Verwertung von Immaterialgiiterrechten
bewusst.3¢ Der Ursprung der Idee der Lizenzierung von Immaterialgiiter-
rechten war die sog. ,Patentkontroverse® Mitte des 19. Jahrhunderts.?” Ge-
genstand dieser Diskussion war der Streit um die (6konomische) Sinnhaf-
tigkeit der Monopolisierung von Erfindungen.’® Die liberale Auffassung
lehnte das Patent als gesetzliches Monopol ab, die Befiirworter des Patent-
schutzes sahen den Schutz des Erfinders als notwendig an.’® Insbesonde-
re Werner von Siemens als bekanntester Vertreter der Propatentbewegung
befiirwortete den Patentschutz und trug maf3geblich zur Schaffung des Pa-
tentschutzes bei.*® Mafigeblichen Anteil am Ausgang des Streits zugunsten
der Einfithrung des Patentschutzes von Erfindungen hatte die Abschwa-
chung der Monopolstellung durch die Lizenzierung.*! Aus dieser Diskussi-

32 Das Gesetz erlief8 zwar noch der Norddeutsche Bund, jedoch ibernahm es das Deut-
sche Reich, nachdem die deutsche Reichsverfassung die Gesetzgebungskompetenz
fir den Schutz des Geistigen Eigentums dem deutschen Reich zugewiesen hatte, vgl.
Vogel, in: Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, Einl. zum UrhG Rn. 131

33 Gesetz tiber Markenschutz vom 30.11.1874 (RGBI. 143).

34 Reichs-Patentgesetz vom 25.4.1877 (RGBL. 501).

35 Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, S. 16.

36 Ebd. m.w.N.

37 Ebd.; Jinich, Geistiges Eigentum - eine Komplementirerscheinung zum Sacheigen-
tum?, S. 71ff.

38 Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, S.16; Ann,
Patentrecht, § 5 Rn. 10.

39 Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, S. 16.

40 Janich, Geistiges Eigentum - eine Komplementirerscheinung zum Sacheigentum?,
S.73; Beier, GRUR 1978, 123 (127 ff).

41 Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, S.17; Ann,
Patentrecht, § 5 Rn. 16.
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on ging letztlich der § 11 des PatG 187742 hervor.** Auch § 4 PatG 187744 und
§ 6 PatG 18774 gaben zumindest Ankniipfungspunkte fiir die rechtliche
Ausgestaltung der Lizenz.

a) Patentrecht

Der Mittelpunkt der Diskussion um die Lizenzierung von Immaterialgii-
terrechten war zu Beginn, wie bereits dargestellt, das Patentrecht, sodass
sich die Rechtsentwicklung der Lizenz hierauf konzentrierte.#® Die erste
Ausformung der patentrechtlichen Lizenz kann als ,Lehre von der negati-
ven Lizenz“ beschrieben werden.*” Die reichsgerichtliche Rechtsprechung
erfasste den Lizenzvertrag als mietvertragsiahnlich und darauf aufbauend
die Lizenz nicht als dingliches oder quasi-dingliches Recht, sondern als
rein obligatorische Rechtsposition.*® Einleuchtend beschrieb das Reichsge-
richt damals den Lizenzvertrag nicht als Ubertragung einer Art dinglichen
Rechts, sondern der Lizenzvertrag besteht allein im Verzicht des Patentin-
habers auf den Einspruch gegen die Benutzung der Erfindung durch den
Lizenzgeber.*® Die Lizenz war damit als rein personliches, auf eine negative

42 §11 des PatG 1877: ,Das Patent kann nach Ablauf von drei Jahren zuriickgenommen
werden: Nr. 2. wenn im Gffentlichen Interesse die Ertheilung der Erlaubnif§ zur Benut-
zung der Erfindung an Andere geboten erscheint, der Patentinhaber aber gleichwohl
sich weigert, diese Erlaubnif gegen angemessene Vergiitung und geniigende Sicherstel-
lung zu ertheilen..

43 Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, S.31; Heggen,
GRUR 1977, 322 (326).

44 §4 PatG 1877: ,Das Patent hat die Wirkung, daf§ niemand befugt ist, ohne Erlaubnifs
des Patentinhabers den Gegenstand der Erfindung gewerbsmdfSig herzustellen, in Ver-
kehr zu bringen oder feilzuhalten.

45 §6 PatG 1877: ,Der Anspruch auf Ertheilung des Patentes und das Recht aus dem
Patente gehen auf die Erben iiber. Der Anspruch und das Recht konnen beschrinkt
oder unbeschrdnkt durch Vertrag oder durch Verfiigung von Todeswegen auf Andere
itbertragen werden..

46 Ann, Die Produkthaftung des Lizenzgebers, S. 6; Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag
im Recht des Geistigen Eigentums, S.16, 84; Herbst, Die rechtliche Ausgestaltung der
Lizenz und ihre Einordnung in das System des biirgerlichen Rechts, S. 41.

47 Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, S. 33 ff.

48 Ebd., S.37f.

49 RG 17.12.1886, RGZ 17, 53 (54); RG 5.12.1893, RGZ 33, 103 (103f.); vgl. dazu auch
Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, S. 38.
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Leistung ausgerichtetes Schuldverhiltnis i.S.e. pactum de non petendo aus-
gerichtet.>0

Die patentrechtliche Lizenz erlangte schon Ende des 19. Jahrhunderts
massive wirtschaftliche Bedeutung.®' Daher entstand ein Bediirfnis nach
der Stirkung der Rechtsstellung des Lizenznehmers.>? Die bisherige obliga-
torische Ausgestaltung der Lizenz war mit strukturellen Schwichen verbun-
den. Dazu zdhlen insbesondere die wirtschaftliche Aushohlung der Lizenz
durch die Vergabe weiterer Lizenzen, das Erlschen der Benutzungsbefug-
nis infolge einer Ubertragung des Schutzrechts auf Dritte und die mangeln-
de Abwehrbefugnis des Lizenznehmers gegeniiber Dritten.>® Entsprechend
grofd war der 6konomische Anreiz an einer Ausgestaltung der Lizenz nach
Mafigabe eines dinglichen Rechts.

Im Rahmen dieser Entwicklung vertraten deshalb mehrere Autoren - vor
allem schon friih Josef Kohler>* - die Ansicht, die Lizenz sei nicht blof3 eine
negative Erlaubnis, sondern ein positives — quasidingliches — Nutzungs-
recht.® Diese dingliche Wirkung wurde jedoch blofy der ausschliefilichen
Nutzungsberechtigung® zugeschrieben.”” Diese Sichtweise iibernahm das
Reichsgericht in der Entscheidung ,Bernardos’sches Verfahren®, wo es die
Lizenz als ,positives Recht, ein quasidingliches Benutzungsrecht an dem
Rechte des Patentinhabers“ bezeichnete, jedenfalls sofern es sich um eine
ausschliefiliche Lizenz handelt.>® Dies begriindete das Reichsgericht damit,
dass dies der ,Intention der Kontrahenten und der von ihnen beabsichtigten
wirtschaftlichen Ziele® in der tiberwiegenden Zahl der Fille entspreche.”
Das Reichsgericht fithrte aus, dass diese Ausgestaltung fiir den Lizenzneh-
mer notwendig sei: Dem Lizenznehmer sei die Ausbeutung des Benut-
zungsrechts des Patents nur dann mdoglich, wenn er andere Kontrahenten

50 Ann, Patentrecht, § 40 Rn. 27.

51 Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, S. 46.

52 Ebd.

53 McGuire, Die Lizenz, S. 165.

54 Kobhler, Deutsches Patentrecht, S. 157 f.; ders., Handbuch des Deutschen Patentrechts
in rechtsvergleichender Darstellung, S. 508 f.

55 Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, S. 47.

56 Seit der Entscheidung RG 16.1.1904, RGZ 57, 38 (40) - Bernardos’sches Verfahren
unterscheidet das Reichsgericht zwischen ausschliefSlicher und einfacher Lizenz; vgl.
auch Herbst, Die rechtliche Ausgestaltung der Lizenz und ihre Einordnung in das
System des biirgerlichen Rechts, S. 41.

57 Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, S. 57 ff. m.w.N.
zur Entstehung der ausschlieSlichen Lizenz.

58 RG 16.1.1904, RGZ 57, 38 (40) - Bernardos’sches Verfahren.

59 RG 16.1.1904, RGZ 57, 38 (40) - Bernardos’sches Verfahren.
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von der Nutzung der Erfindung ausschliefen konne.®® Diese Ausschlussbe-
fugnis leitet das Reichsgericht davon ab, dass der Lizenznehmer ,,in seiner
Hand* ein selbstdndiges Recht vom Patentinhaber tibertragen bekomme.®!
Die Entwicklung der Lizenz als blofle negative Erlaubnis zum selbstidndi-
gen Benutzungsrecht gibt das Reichsgericht in dieser Entscheidung auch
wieder, indem es auf die Anhénger der negativen Lizenz in der Literatur
verweist.®? Gleichwohl erkennt das Reichsgericht sodann an, dass die posi-
tiv-rechtliche Ausgestaltung der Lizenz ,in der neueren patentrechtlichen
Literatur fast allgemein zur Anerkennung gelangt ist.%> Dies bestatigte das
Reichsgericht in der Entscheidung ,Entschirrungsapparat’, in der es aber
darauf hinweist, dass die Lizenz dennoch noch als blofler negativer Verzicht
ausgestaltet werden konnte, d.h. dies also den Parteien obliege.% In der
Entscheidung ,,Funkverband“ gab das Reichsgericht — unter Einfluss des
neugefassten § 9 des PatG 1936% — schliefilich die Trennung von negativem
Verzicht und positivem Benutzungsrecht endgiiltig auf.%¢ Es folgt damit der
Kohler’schen Abspaltungstheorie, die sich 30 Jahre nach deren Publikation
durchgesetzt hatte.%” In der Folge war die Ansicht iiber den absoluten, ding-
lichen Charakter der ausschliefllichen Lizenz gefestigte Rechtsprechung des
Reichsgerichts.®8

Die rechtliche Einordnung der einfachen Lizenz erfolgte in Abgrenzung
zur ausschliefllichen Lizenz. Das Reichsgericht hielt es zunéchst fiir mog-
lich, dass die Parteien — neben der ausschliefflichen Lizenz — sowohl den
blofien negativen Verzicht als auch ein einfaches Benutzungsrecht verein-
baren kénnen.®® Das Reichsgericht mafl der einfachen Lizenz aber stets
eine blof$ schuldrechtliche Rechtsnatur bei, wenn auch die Rechtsprechung
noch zum Teil die einfache Lizenz als bloflen Verzicht auf die Ausschlief3-

60 RG 16.1.1904, RGZ 57, 38 (41) — Bernardos’sches Verfahren.

61 RG16.1.1904, RGZ 57, 38 (41) — Bernardos’sches Verfahren.

62 RG16.1.1904, RGZ 57, 38 (40) — Bernardos’sches Verfahren.

63 RG 16.1.1904, RGZ 57, 38 (40) — Bernardos’sches Verfahren.

64 RG 1.3.1904, RGZ 75, 400 (402f.) - Entschirrungsapparat.

65 So McGuire, in: Busse, PatG, § 15 Rn. 119.

66 RG 18.8.1937, RGZ 155, 306 (310) — Funkverband.

67 McGuire, Die Lizenz, S. 46, wonach vor allem Forkel, Herbst und Lichtenstein detail-
liert die positive Nutzungsbefugnis herausarbeiteten.

68 RG 26.10.1931, RGZ 134, 91 (96), wo das Reichsgericht ausfithrt: ,Die Lizenz, na-
mentlich die ausschliefSliche, deren absoluter Charakter die Rechtsprechung des Reichs-
gerichts anerkennt (...)" Zudem verweist das Reichsgericht dort explizit auf die bis-
herigen Entscheidungen zur Einordnung der ausschliefSlichen Lizenz als absolutes
dingliches Recht (RGZ 57, 38; RGZ 75, 400; 76, 235; RGZ 83, 93).

69 RG 5.5.1911, RGZ 76, 235 (235 f.) — Tarifstelle.
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lichkeitsbefugnisse des Rechtsinhabers ansah.”? Spiter konstruierte das
Reichsgericht die einfache Lizenz dahingehend, dass auch ein blof3 obliga-
torisches Lizenzrecht ein ,positives” Nutzungsrecht an der Erfindung ent-
hélt.”! Es fithrte aus, die Einrdumung einer einfachen Lizenz erschépfe sich
nicht in dem Verzicht auf die Verbietungsmacht, sondern richte sich auf die
Beschaffung eines positiven Benutzungsrechts und auf die Erhaltung des
Genusses dieses Rechts.”? Damit 16ste das Reichsgericht die einfache Lizenz
aus den Fangen der Lehre von der negativen Lizenz.

Dennoch zog man aus der Einordnung als positives Benutzungsrecht
nicht dieselben Schliisse wie bei der ausschliefSlichen Lizenz.”® Zwar leitete
das Reichsgericht iiber § 571 BGB a.F. analog den Sukzessionsschutz her,
weil man sich dieser Notwendigkeit bewusst war.”* Gerade die Analogie
zum Mietrecht zeigt aber, dass das Reichsgericht den Sukzessionsschutz
eben nicht mit der (Quasi-)Dinglichkeit begriinden wollte. Die Rechtspre-
chung erkannte dem einfachen Lizenznehmer zudem kein eigenes Klage-
recht zu.”> Dies war auch in der Literatur die iiberwiegende Auffassung,
jedoch nicht unumstritten.”® Die Argumente hierfiir waren die Problematik
der Ubertragung des Prozessfithrungsrechts an mehrere Personen, die Ge-
fahr der Inanspruchnahme des Rechtsverletzers durch mehrere Personen
sowie das Problem der Schadensverteilung zwischen Schutzrechtsinhaber
und Lizenznehmer.”” Zudem verwies die Rechtsprechung auf die grund-
satzliche Verschiedenheit zwischen dinglichen und obligatorischen Rech-
ten.”

Der BGH iibernahm ab den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts in den
Entscheidungen Aufhdngevorrichtung, Wellplatten, SchweifSbolzen und Brii-

70 RG 30.11.1907, RGZ 67, 176 (181); RG 5.5.1911, RGZ 76, 235 (235f.) — Tarifstelle; RG
20.6.1913, RGZ 82, 431 (432); RG 17.9.1913, RGZ 83, 93 (94 {f.), wo das Reichsgericht
schon von der ,gewdohnlichen Lizenz® spricht; dazu auch Herbst, Die rechtliche Aus-
gestaltung der Lizenz und ihre Einordnung in das System des biirgerlichen Rechts,
S. 41; Ann, Die Produkthaftung des Lizenzgebers, S. 6 .

71 RG 18.8.1937, RGZ 155, 306 (314 f.) — Funkverband.

72 RG 18.8.1937, RGZ 155, 306 (313) — Funkverband.

73 Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, S. 78 f.; Herbst,
Die rechtliche Ausgestaltung der Lizenz und ihre Einordnung in das System des
biirgerlichen Rechts, S. 41.

74 RG 28.9.1928, RGZ 122, 70 (74); Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des
Geistigen Eigentums, S. 79 f.

75 RG 179.1913, RGZ 83, 93 (94 f£.), KG, GRUR 1940, 33 (33).

76 Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, S. 80 ff. mw.N.

77 Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, S. 81 mw.N.

78 KG GRUR 1940, 33 (33).

28



