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EINFUHRUNG

Gewerbliche Schutzrechte, wie Patente, Gebrauchs- oder Ge-
schmacksmuster, geben ihrem Inhaber das Recht zur ausschlieBlichen
Nutzung einer geistig-gewerblichen Leistung. Dieses Ausschlieflich-
keitsrecht gewédhrt dem Schutzrechtsinhaber nicht nur Abwehrrechte
gegeniiber Dritten, die in den ihm vorbehaltenen Bereich widerrecht-
lich eindringen (negativer Inhalt), sondern gibt ihm auch die Moglich-
keit, den Schutzrechtsgegenstand zu iibertragen oder im Wege der

Lizenzvergabe zu verwerten (positiver Inhalt)'.

Mit dem Lizenzvertrag gewidhrt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer
das Recht zur Nutzung seines Schutzrechts, um Produkte herzustellen
bzw. zu vertreiben. Auch Vertriage iiber die Nutzung von Betriebsge-

heimnissen werden zumeist den Lizenzvertragen zugeordnet.

Gewerbliche Schutzrechte fordern, neben dem technischen und wirt-
schaftlichen Fortschritt, auch den innovativen Wettbewerb®. Dies
schlie8t jedoch nicht aus, dal es zu Spannungen zwischen dem ge-

werblichen Schutzrecht und der Wettbewerbsordnung kommt.

Einen der Spannungsbereiche bilden die Lizenzvereinbarungen, die
mit wettbewerbsbeschrankenden Klauseln verkniipft sind. Hier kom-
men die Interessen der Vertragsparteien an einer fiir sie bestmoglichen
Ausnutzung des Schutzrechts und die Wettbewerbsfreiheit miteinan-
der in Konflikt. Dies gilt beispielsweise fiir Preisbindungen, mengen-
méBige oder territoriale Beschrinkungen, Bezugsbindungen, Export-
und Wettbewerbsverbote zu Lasten des Lizenznehmers, sowie fiir

Beschrinkungen des Lizenzgebers, etwa AusschlieBlichkeitsvereinba-

" Hubmann, § 5, S. 47; Wedekind, S. 21.



rungen oder Meistbegiinstigungsklauseln. Ein weiteres Problem ist,
daBl die Lizenzvertrdge nicht selten zur Begriindung und Absicherung

der Wettbewerbsbeschrankungen mif3braucht werden.

Das deutsche GWB und der EG-Vertrag i.V.m. der Gruppenfreistel-
lungsverordnung fiir Technologietransfer-Vereinbarungen (VO Nr.
240/96, im folgenden: GVO-TT) versuchen auf verschiedene Weise,
einen Weg zur friedlichen Koexistenz zwischen Wettbewerbsfreiheit
und gewerblichem Rechtsschutz zu finden. Es ist bisher nicht gelun-
gen, ein befriedigendes allgemeines Konzept fiir die Abgrenzung zwi-
schen zuldssigen und unzuldssigen Beschrinkungen in Lizenzvertré-

gen zu entwickeln.

Den Kernpunkt dieser Arbeit bildet die Beurteilung von Patentlizenz-
und Know-How-Vertrdgen nach §§ 17, 18 GWB und nach GVO-TT
darzulegen. Zum besseren Verstindnis wird am Anfang ein allgemei-
nes Wissen iiber Patentlizenz- und Know-How-Vertrage erortert. Bei
der Erkldrung einschligiger Kartellvorschriften wird auf umstrittene
Punkte und Differenzen zwischen deutschen und europdischen Rege-
lungen hingewiesen, dabei werden als erforderlich angesehene Ver-

besserungen vorgeschlagen.

2 Loewenheim, GRUR 1982, 461; Sucker /Guttuso in G/T/E, Art.85- Fallgruppen,
Rn. 2; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn.3.
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TEIL I- PATENTLIZENZ- UND KNOW-HOW-VERTRAG
A- Allgemeines

Die Verbesserung bzw. die Sicherung der Marktstellung von Unter-
nehmen hiangt mit ihrer Wettbewerbskraft auf den Markten zusam-
men, die sich immer mehr globalisieren. Die Verstirkung und die
Beibehaltung der Wettbewerbsfahigkeit erfordert oft eine Zusammen-
arbeit von Unternehmen auf nationaler, internationaler sogar multina-
tionaler Ebene, welche in groerem Teil durch Technologietransfer

erfolgt.

Lizenzvertrige sind eine der wichtigen Instrumente zum Technologie-
transfer und spielen eine erhebliche Rolle bei der Férderung und der

Verbreitung technischer Entwicklung.

Einem Lizenzvertrag liegen verschiedene Griinde und Interessen von

Vertragspartnern zugrunde.
Aus der Sicht des Lizenzgebers:
- Lizenzgeber bezicht feste Einnahme mittels Lizenzgebiihr’.

- Durch gleichzeitige Lizenzvergabe an mehrere Lizenznehmer
werden viele Markte in kiirzester Zeit, ohne intensive Bemiihun-
gen bzw. mit niedrigen Investitionen zugénglich®. Lizenzgeber er-
langt eine Zugangsmoglichkeit zu den Markten, die klein und des-

halb fiir wesentliche Direktinvestitionen ungiinstig sind. Ferner

3 Rohe, S. 31; Daneben erhalten die Klein- und Mittelbetriebe aus industrialisierten
Landern durch den Technologietransfer mehr Wachstumsmoglichkeit in Entwick-
lungsliandern, s. dazu. Epple, S. 69 ff.

* Mordhorst, S. 79; Weihermiiller, S. 46.
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kann er durch sichere Marktstellung des Lizenznehmers die An-

laufschwierigkeiten vermeiden.

- Der Lizenzvertrag eréffnet ihm die Moglichkeit, seine patentierte
Erfindung durch den Lizenznehmer im Ausland herzustellen, wo
die Produktionskosten (z.B. Roh- und Lohnkosten) niedriger sind.
Ein weiterer Grund fiir die Lizenzerteilung ist, daB3 die Anferti-
gung bestimmter Giiter aufgrund der Lagerprobleme, der Liefe-
rungskosten oder der Local-Content-Vorschriften komplett oder

zum Teil im Ausland notwendig ist”.

- Die Schwierigkeiten, die sich unmittelbar aus der Einfuhrpolitik
bestimmter Léndern ergeben, bei denen die Einfuhr von Lizenzer-
zeugnissen (trotz der Zustimmung der Lizenzerteilung an ihre
Staatsangehorigen) erschwert oder untersagt wird, lassen sich an-
hand der Lizenzvergabe umgehen®. Daneben dient die Lizenzver-
gabe als ein sicheres und zweckmiBiges Mittel zum Uberspringen
einiger Barrieren, wie z.B. ein hohes Risiko fiir Kapitaleinsatz in
Drittlindern, Zollschranken oder Kontingentierungen, welche die

Direktinvestition des Lizenzgebers verhindern’.

- Der Lizenzgeber, der eine weltweit operierende Firma ist, kann
mit Lizenzerteilung in vielen Staaten seinen Umsatz erhéhen, und

damit seine Inlandsposition verstiarken.

- Der Lizenzgeber kann sein aufler gebrauch kommendes Wissen
auf anderen (meist neuen) Mirkten verwerten®, seine Forschungs-

und Entwicklungskosten auf Lizenznehmer abwilzen’.

5 Griitzmacher/Laier/May, S.13; Weihermiiller, S. 49.

S Rohe, S. 33 f.

7 Martin/Griitzmacher/Lemke, S. 12; vgl. Stoll, S. 252; Weihermiiller, S. 45.
8 Mordhorst, S. 80.

? Holzwimmer, S. 3; Paulwitz, S. 50; Henn, § 1, Rn. 2; Rohe, S. 31.
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- Der Lizenzgeber, der finanziell oder technisch nicht imstande ist,
den Lizenzgegenstand selbst herzustellen, vermag seine Erfindung

durch Lizenzierung erwirtschaften.

- Firmen, die in der gleichen Branche tétig sind oder ihre Forschung
auf ein bestimmtes Gebiet konzentrieren, konnen ihre Forschungs-

ergebnisse in Form der Lizenzvergabe gegenseitig austauschen.
Aus der Sicht des Lizenznehmers:

- Der Lizenzvertrag befriedigt die Suche des Lizenznehmers nach
neuen Produkten'® und bietet ihm einen Vorteil an der Verkiirzung

der Produktsentwicklung.

- Da viele Unternehmen in Entwicklungsldndern nicht in der Lage
sind, die Erzeugnisse selbst herzustellen bzw. nachzubauen, kon-
nen sie durch Lizenznahme von technischer Unterstiitzung sowie
Forschungs- und Entwicklungskapazititen des Lizenzgebers profi-

tieren und ihre Technologieliicken schlieBen'’.

- Durch die Lizenzierung werden dem Lizenznehmer die Speziali-
sierungsvorteile des Lizenzgebers zur Verfiigung gestellt, so dal3
er seine Wettbewerbsfahigkeit verstirken und die Distanz zu sei-

nen Wettbewerbern verringern kann.

- Der Lizenzvertrag ermdglicht dem Lizenznehmer, Forschungs-
und Entwicklungskosten zu ersparen bzw. Forschungs- und Ent-
wicklungsrisiken zu vermeiden, eigenes Forschungs- und Ent-

wicklungsprogramm durch iibermitteltes Wissen zu erweitern'”.

Neben all diesen Vorteilen konnen allerdings einige Nachteile und

Risiken fiir den Lizenzgeber entstehen, etwa die Aufgabe des eigenen

' Grefermann/Réthlingshéfer, S. 79; Rohe, S. 29.
" Herrmann, S. 26; Mordhorst, S. 69.
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Wettbewerbsvorteils, die Offenbarung geheimer Know-how, der Auf-
tritt des Lizenznehmers als potentieller Konkurrent oder ein im Ver-

gleich zum Export geringeres Einkommen des Innovators.

Auch der Lizenznehmer muf} einige Beschrinkungen beziiglich Ab-
satzmarkt, Preis, Menge, Riickgewihr seiner Erfindung oder Bezugs-
bindungen in Kauf nehmen. Daneben wird dem Nehmer einer aus-
schlieBlichen Lizenz hiufig die Verpflichtung auferlegt, die Ansprii-
che aus Patent- und Lizenzverletzungen auf eigene Kosten geltend zu

machen.
B- Die Definition des Lizenzvertrags

Der Begriff ,,Lizenz* leitet sich aus dem lateinischen ,, licere “ (=es ist
erlaubt) her'’. Dieser Begriff umfaft jedoch nicht nur die einem Drit-
ten erteilte Erlaubnis zur Nutzung eines Monopolrechts, sondern auch

den der Erlaubnis zugrundeliegenden Vertrag.

Es existiert keine Legaldefinition des Lizenzvertrags, obwohl er wirt-
schaftlich fiir die Weitergabe von Patenten und anderen gewerblichen
Schutzrechten eine grofle Rolle spielt. § 15 Abs.2 PatG bringt nur zum
Ausdruck, daBl die Patentrechte ganz oder teilweise der Gegenstand
von ausschlieBlichen oder nicht ausschlieBlichen (einfachen) Lizenzen

sein konnen.

Die Definitionen in der Literatur sind auch nicht einheitlich'*. Insbe-
sondere ist es umstritten, ob die Vertrdge iiber die Nutzung rechtlich

ungeschiitzten Wissens (Know-How) als eine Art des Lizenzvertrags

12 Fischer, Grundziige des Gewerblichen Rechtschutzes, § 12 1I 1.
13 Knap, GRUR Int. 1973, 225, 226; Rohe, S. 6; Haver/Mailander, S. 15; Miiller,

S. 4.

s. zur unterschiedlichen Begriffsbestimmungen im Schrifttum Knoppe, S. 3 f;
Grefermann/Rothlingshofer, S.75; Hederich/Gronow, S. 34; Rohe, S. 6; Bern
hardt/Krasser, S. 690; Creifelds, S. 699; Knap, GRUR Int. 1973, 225, 226.
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anzusehen oder als ein ganz anderer Vertragstyp zu charakterisieren

sind.

Der Lizenzvertrag 1d6t sich im weitesten Sinne als ein Vertrag be-
zeichnen, wodurch eine verfiigungsberechtigte Person einem anderen
die Nutzung des Lizenzgegenstands erlaubt. So handelt es sich beim
Lizenzvertrag um die Zustimmung der Ausiibung einer Tétigkeit, die

herkdmmlicherweise Dritten untersagt bzw. geheim ist.

Im engeren Sinne bedeutet es eine Erlaubnis des Rechtsinhabers zum
Gebrauch seines ,,Schutzrechts“. Dem Lizenznehmer wird ein Teil
exklusiver Rechte des Lizenzgebers zur Verwertung des Schutzrechts
iiberlassen. Zu beachten ist dabei, dal3 dem Lizenznehmer nicht nur
Gebrauch des Schutzrechts gestattet, sondern eine Gebrauchsbefugnis

erteilt wird.

Grundsétzlich wird der Lizenzgegenstand von Vertragspartnern im
Vertrag definiert. Aufgrund der Vielfalt von lizenzierbarer Rechte

sind unterschiedliche Vertragsgegenstinde denkbar.
C- Der Patentlizenzvertrag

Der Lizenzvertrag war frither gesetzlich nicht normiert. Demzufolge
wurden dessen Rechtsnatur und Inhalt, der zahllose Erscheinungsfor-
men hat, mit groBerem Teil von der Rechtsprechung und der Literatur
bestimmt'”. Nach dauerhaftem Fehlen fand der Lizenzvertrag seine
gesetzliche Regelung erst durch § 15 Abs. 2 PatG. Dieser macht aber
nur klar, dafl die Rechte nach Abs. 1, die

1) das Recht auf das Patent,

2) der Anspruch auf Erteilung des Patents und

'3 Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 33.
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3) das Recht aus dem Patent

sind, ganz oder teilweise Gegenstand von ausschlieBlichen oder nicht
ausschlieBlichen (einfachen) Lizenzen sein konnen. Dies hat zur Fol-
ge, dall § 15 Abs.2 PatG auf die Lizenzvertrige keine Anwendung
findet, die sich auf die noch nicht zum Schutzrecht angemeldete Er-

findungen bezichen'®.

Die Antwort der Frage, ob es sich beim Lizenzvertrag um die Gewéh-
rung eines negativen oder positiven Benutzungsrechts handelt, hat
hinsichtlich der Bestimmung der Rechte und der Pflichten von Ver-
tragspartnern zentrale Bedeutung. Im Gegensatz zu den in der Ver-
gangenheit vertretenen Meinungen'’ geht die neuere Rechtsprechung
und Literatur unter Berticksichtigung der in § 15 Abs.2 PatG genann-
ten Rechte davon aus, dall sowohl bei ausschlieBlichen, als auch ein-
fachen Lizenzen ein positives Benutzungsrecht eingerdumt wird'®.
Dies hat zur Folge, daB3 der Lizenzgeber sich iiber die Duldung zur
Nutzung des Lizenzgegenstands hinaus aktiv verpflichtet, etwa die
MaBnahmen zur Aufrechterhaltung und zur Verteidigung seines
Schutzrechts zu ergreifen. Ferner haftet er fiir die Mangelhaftigkeit

sowie den Wegfall des Schutzrechts.

Die allgemeinen Bestimmungen iiber Rechtsgeschifte und gegenseiti-
ge Vertrige des BGB sind auf die Lizenzvertrige anwendbar. Das

Prinzip der Vertragsfreiheit gilt auch fiir Lizenzvertrage. Nicht nur

' Gaul/Bartenbach/Gennen, K 6, Rn. 9; Mes, § 15 PatG, Rn. 21.

' Nach der Auffassung des RG war die Lizenzgabe nur eine Entsagung des Lizenz-
gebers von seinem Recht, die Nutzung des geschiitzten Gegenstands zu untersa-
gen; vgl. RGZ 17, 53; BGH, GRUR 1965, 591 ff. -Wellplatten; Lichtenstein, NJW
1965, 1839, 1840, driickt aus, obwohl ein generelles Verzicht hinsichtlich des Sa-
chenrechts unmoglich sei, gelte dies fiir das Patent nicht, weil § 12 PatG (a.F.)
Abs. 1. Nr. 1 den Verzicht auf das Patent erlaube.; Muttenzer, S. 8; vgl. auch He-
derich/Gronow, S. 44.

8 BGH, GRUR 1963, 563 ff. -Aufhéingevorrichtung; Weihermiiller, S. 14, 15; Nirk
in Klauer/Mohring, § 9, Rn. 23; Liidecke/Fischer, Lizenzvertrage, D 15; Knoppe,
S. 3 f.; Bruchhausen in Benkard, § 9, Rn. 5; Stumpf/Gro83, Der Lizenzvertrag, Rn.
15; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 6, Rn. 9.1; a.A. Huch, S. 238.
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Patente und Patentanmeldungen, die im Zeitabschnitt des Vertragsab-
schlusses erteilt sind, sondern auch zukiinftige Schutzrechte kénnen

lizenziert werden.

Weder das PatG noch das EPU oder das GPU schreiben eine bestimm-
te Vertragsform vor'?. Das Schriftformerfordernis in § 72 EPU und §
39 GPU betrifft lediglich die rechtsgeschiftliche Ubertragung von
Patenten oder Patentanmeldungen. Das in § 34 GWB (a.F.) vorgese-
hene Schriftformerfordernis, wonach die kartellrechtlich relevanten
Lizenzvertrige schriftlich abgefa3t werden sollten und dessen Nicht-
einhaltung die Nichtigkeit des Lizenzvertrags zur Folge hatte, ist

durch die 6. GWB-Novelle aufgehoben worden®.

Fir die Giiltigkeit und die Wirksamkeit des Patentlizenzvertrags ist
dessen Eintragung in die Patentrolle nicht erforderlich. Andererseits
besteht eine Mdoglichkeit, die ausschlieBliche Lizenz in die Patentrolle
gem. § 30 Abs.4 PatG zu vermerken’'. Demnach trigt das Patentamt
auf Antrag des Patentinhabers oder des Lizenznehmers die Erteilung
einer ausschlieBlichen Lizenz in die Rolle ein, wenn ihm die Zustim-
mung des anderen Teils nachgewiesen wird. Der Antrag auf Eintra-
gung einer ausschlieBlichen Lizenz ist unzuldssig, solange eine Li-

zenzbereitschaft gem. § 23 Abs.1 PatG erklért ist.

Entscheidend fiir die Feststellung des Vertragsgegenstands ist der
Schutzbereich des Patents, der sich nach dem Inhalt des Patentan-
spruchs richtet. Die Lizenzvertrdge, in denen Pflichten und Rechte der

Vertragspartner nicht eindeutig gefalit werden, sind nach Treu und

19 Benhardt/ Krasser, S. 689; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 44; Pagenberg/Geissler,
Muster 1, Rn. 6.

0 Mit der Streichung des Schriftformerfordernisses sollten Mifbrauchsfillen ver-
hindert werden, in denen sich eine Vertrgspartei unter Berufung auf einen Versto3
gegen das Schriftformerfordernis aus Vertragspflichten 16st, die materiell unprob-
lematisch sind. Das Schriftformerfordernis ist jedoch fiir Preise und Preisbestand-
teile von Verlagserzeugnissen (§ 15 Abs. 2 GWB) beibehalten, Bundesratsdruck-
sache v. 7.11.1997, 852/97, S. 43, (Buchstabe g).
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Glauben mit Beachtung auf die Verkehrssitte (§ 157 BGB) zu inter-

pretieren. Zusatzpatente, die zur Verbesserung oder zur Einflihrung

einer schon patentierten Erfindung beistehen, konnen getrennt lizen-
ziert werden. Eine Lizenz am Hauptpatent erstreckt sich nicht automa-

tisch auf das Zusatzpatent™.

In der Regel wird die Lizenzdauer im Vertrag festgelegt. Ist dies nicht
der Fall, so geht man davon aus, dal} der Lizenzvertrag auf die Lauf-
zeit des lizenzierten Patents beschrinkt ist™. Die Lizenz geht grund-
sdtzlich mit dem Fristverlauf des Vertrags zu Ende, im duBlersten Fall
mit dem Wegfall des Schutzrechts. Dies gilt jedoch nicht, wenn ein
Sonderfall besteht, welcher die Fortsetzung des Lizenzverhéltnisses
gerechtfertigt. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Li-
zenzgeber einige Vorteile durch Know-How, welches ihm vom Li-
zenznehmer vor dem Erloschen des Patents iibertragen worden ist,
erlangt hat, und deshalb eine einseitige Ausscheidung des Lizenzneh-

mers vom Vertrag nicht gerechtfertigt wére.

Der Lizenzvertrag tritt nicht unmittelbar auller Kraft mit dem Wider-
ruf oder der Nichtigerklarung des Schutzrechts®®. In einem solchen
Fall ist der Lizenznehmer berechtigt, sich durch gestaltende und kiinf-

tig wirkende Erkldrung vom Vertrag zu 16sen®.
D- Der Know-How-Vertrag

Bei der Ubertragung von technischen Kenntnissen spielen auch
Know-How-Vertrdge eine wichtige Rolle. Der Begriff ,,Know-How*

hat einen anglo-amerikanischen Ursprung und ist in der Praxis ent-

' Huch, S. 241; Dagegen ist die Eintragung einer einfachen Lizenz ausgeschlossen.

2 Ullmann in Benkard, § 16, Rn. 19.

» RG, GRUR 1937, 1003, 1005; Nirk in Klauer/Méhring, § 9, Rn. 51;
Gaul/Bartenbach/Gennen, K 62, Rn. 133.

* BGH, GRUR 1969, 409, 410 —~Metallrahmen; BGHZ 86, 330, 334.
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standen”. Eine legale Definition besteht im deutschen Recht nicht. Im
§ 18 GWB spricht man von gesetzlich nicht geschiitzten Erfindungs-
leistungen, Fabrikationsverfahren, Konstruktionen, sonstigen Technik
bereichernden Leistungen sowie nicht geschiitzten, den Pflanzenbau
bereichernden Leistungen. Sie werden kartellrechtlich mit den ge-
werblichen Schutzrechten gleich behandelt, soweit sie wesentliche

Betriebsgeheimnisse darstellen und identifiziert sind.

Im Sinne des Art 10 Nr.1 GVO-TT ist Know-How eine Gesamtheit
technischer Kenntnisse, die geheim, wesentlich und in einer geeigne-

ten Form identifiziert sind.

Auch das Schrifttum ist iiber die Begriffsbestimmung nicht einig®’.
Die Meinungsverschiedenheiten treten insbesondere im Hinblick dar-
auf hervor, ob der Gegenstand des Know-How unbedingt geheim sein
soll, ob nur ein technisches Wissen oder auch kommerziclles Wissen

der Gegenstand des Know-How sein kann®®.

Der geheime Charakter des Know-How, also die Unzuginglichkeit
eines Durchschnittsfachmanns, ist nicht so weit auszulegen®’. Ent-
scheidend ist es vielmehr, daBB das Spezialwissen im Zeitpunkt des

Vertragsabschlusses ,,nicht allgemein® offenkundig ist und der Know-

» vgl. BGH, GRUR 1961, 466, 468 —Gewinderollkopf II; Gaul/Bartenbach/Gennen,
K 63, Rn. 136.

26 Martinek, S. 206; Skaupy, GRUR 1964, 539, bezeichnete diesen Begriff im Jahr
1964 als ,,Modesschlagwort.

*75. dazu Korner, NJW 1985, 3047 f.; Hirthe, GRUR 1983, 98; Fischer, Grundziige
des Gewerblichen Rechtsschutzes, § 12 II 1; Henn, § 1, Rn. 9; Liidecke/Fischer,
Lizenzvertrige, M 15; Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn. 139; Weihermiiller,

S. 18; Stumpf, BB 1970, 195.

* BGH, GRUR 1976, 140, 142 -Polyurethan, wonach lizenziertes Know-How sei-
nem Wesen nach geheim sein miisse; Gro3, CR 1990, 438, 441, Fn. 35, betrachtet
sowohl geheime als auch nicht geheime Kenntnisse technischer und nichttechni-
scher Art als Know-How.

** So auch Rohe, S.15; vgl. Martinek, S. 218; Skaupy, GRUR 1964, 539 f.; Fischer,
GRUR 1985, 638, 639; Gaul, WRP, 1988, 215; Hesse, GRUR 1985, 661, 665;
Schultz-Siichting, WuW 1987, 482, 488.
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How-Nehmer es sonst nur durch erheblichen Zeit- und Kostenauf-

wand erlangen konnte™.

Eine andere Frage, ob auch betriebswirtschaftliche (bzw. kommerziel-
le) Erfahrungen als Know-How angesehen werden konnen, ist allge-
mein positiv zu beantworten. Denn kein gerechtfertigter Grund besteht
dafiir, technische und kommerzielle Know-Hows unterschiedlich zu
behandeln®'. Die Anwendbarkeit einiger Vorschriften, wie § 18 GWB
und Art.10 Nr.1 GVO-TT, sind jedoch auf technisches Know-How
beschrénkt.

Unter Beachtung aller dieser Punkten ist Know-How wie folgend zu
definieren: ,, Es sind eine gesetzlich nicht geschiitzte, jedoch gewerb-
lich nutzbare technische, gewerbliche, kommerzielle und/oder be-
triebswirtschaftliche Kenntnisse, Erfahrungen, Methoden, Verfahren
und alle andere Leistungen, die dem Know-How-Nehmer und Dritten
ohne die Nutzungserlaubnis des Inhabers unzugdnglich sind oder nur
durch hohe Kosten oder erhebliche Zeitaufwand entwickelt werden

‘

konnen.

Der ,, Know-How-Vertrag* ist ein gegenseitiger Vertrag, wodurch der
Know-How-Geber den Vertragsgegenstand an den Know-How-
Nehmer gegen eine Vergiitung iibermittelt®>. Dessen Zulissigkeit be-
ruht auf dem Grundsatz der Vertragsfreiheit. Neben reinen Know-
How-Vertragen sind auch gemischte Vertrage, d.h. die Kombination
von Know-How- Uberlassung und der Einriumung von Patent- und

Markenrechten, denkbar.

3% Winzer in Pfaff, Lizenzvertrdge, B III, Rn. 426; Rohe, S. 14; Ullmann in Benkard,
§ 15, Rn. 141; Skaupy, GRUR 1964, 539 f.; Stumpf, Der Know-How-Vertrag,
Rn. 9; Herrmann, S. 29.

*' Vgl. LG Diisseldorf, WuW 1957, 269 ff.; OLG Diisseldorf, WuW/E OLG, 201;
BKartA, TB 1993/1994, 36 f.; TB 1966, 73 f.

32 Fischer, Grundziige des Gewerblichen Rechtschutzes, § 12 V 2 ; Lemke, S. 66;
Hoppe, S. 69; Borrmann, S. §3.
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Das Know-How ist anders als Patent kein absolutes Recht, gegen des-
sen Verletzung die Unterlassungsanspriiche gem. § 139 PatG nicht
geltend gemacht werden konnen. Der Know-How-Inhaber kann zwar
gegen Dritte vorgehen, die unerlaubt das Know-How nutzen, da
Know-How ein durch §§ 823 Abs.2, 826 BGB und §§ 1, 17, 18 UWG
geschiitzter Vermogenswert ist. Er darf aber nicht verhindern, daf

Dritte gleichartige Methode entwickeln und in Verkehr bringen.
E- Die Arten des Lizenzvertrags
1- AusschlieBliche Lizenz

Durch die ausschlieBliche Lizenz® wird die Ausiibung des lizenzier-
ten Rechts allein dem Lizenznehmer gewdéhrt. Der Lizenzgeber ver-
pflichtet sich generell, betreffend des sachlichen, rdumlichen und zeit-
lichen Vertragsraums keine weitere ausschlieBliche oder einfache Li-
zenzen zu vergeben (sog. Alleinlizenzklausel) und sein Ausschlie3-
lichkeitsrecht gegeniiber allen anderen durchzusetzen. Dariiber hin-
aus kann dem Lizenzgeber eine Verpflichtung auferlegt werden, die
Nutzung des Vertragsgegenstands zu unterlassen (sog. Alleinbenut-
zungsklausel)®”. Somit wird dem Lizenznehmer eine konkurrenzlose

Stellung eingerdumt.

Denkbar ist auch, dal3 der Lizenzgeber selbst ein eigenes Nutzungs-
recht behélt. In diesem Fall handelt es sich um eine ,,alleinige Li-

zenz“®. Soweit keine Deutlichkeit im Vertrag dariiber besteht, ob eine

33 Vgl. Geigel, A VIII, Rn. 167, nennt es zugleich als ,,Generallizenz*; ebenso We-
sener, S. 150; Hederich/Gronow, S. 35, unterscheiden die Generallizenz und die
ausschlieBliche Lizenz voneinander.

3 Nirk in Klauer/Mohring, § 9, Rn. 25; Muttenzer, S. 10.

3 In einem solchen Fall spricht man von einem entkleideten formalen Patentrecht
(die nuda probrietas), der dem Lizenzgeber {ibrigbleibt.

3% Diese Lizenzart wird im Schrifttum auch als ,abgeschwichte ausschlieBliche
Lizenz®“ oder ,,extreme einfache Lizenz* bezeichnet, s. dazu Troller, Band II, S.
943,
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ausschlieBliche oder alleinige Lizenz beabsichtigt ist, verneint man in

der Regel die Nutzungsbefugnis des Lizenzgebers®’.

Allgemein wird ausschlieBliche Lizenz als quasi-dingliches oder ding-
liches Recht angesehen®®. Infolge dinglicher Wirkung darf der Li-
zenznehmer seine Rechte gegen Dritte geltend machen®. Diese ding-
liche Wirkung héngt nicht von der Eintragung des Lizenzvertrags in
die Patentrolle ab. Denn eine solche Registrierung hat keinen rechts-

begriindenden, sondern nur deklaratorischen Charakter™.

Die Existenz anderer Lizenzen verletzt den ausschlieBlichen Charak-
ter der Lizenz nicht. Ausschlaggebend ist, dal die ausschlieBliche
Lizenz ein Alleinrecht des Lizenznehmers fiir einen bestimmten sach-
lichen, rdumlichen oder zeitlichen Bereich begriindet. Sofern Ver-
tragspartner nicht anders vereinbart haben, darf der ausschlieBliche
Lizenznehmer -ausgenommen von der Betriebslizenz- Unterlizenzen
erteilen’’. Im iibrigen beeintrichtigt ein ausdriickliches Verbot der

Unterlizenzvergabe das ausschlieBliche Merkmal der Lizenz nicht*.

Hevorzuheben ist, dal der Lizenznehmer den Vertrieb der Vertrags-
gegenstinde in seinem Gebiet nicht verhindern darf, welche infolge

des Inverkehrbringens durch Schutzrechtsinhaber oder andere Lizenz-

" Henn, § 9, Rn. 144; Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn. 75; Lindenmaier, § 9,
Rn.30.

¥ RGZ, 57, 38, 40; RGZ 76, 235; RGZ 134, 91; OLG Diisseldorf, GRUR Int. 1962,
256; OLG KoéIn, GRUR 1932, 727; Lindenmaier, § 9, Rn. 30; Kelbel, S. 69; Pa-
genberg/Geissler, Muster 1, Rn. 80; Tetzner, § 9, Rn. 4; Nirk in Klauer/Mdhring,
§ 9, Rn.26; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 53. Dagegen hat ausschlieBlicher
Know-How-Vertrag -wegen des Fehlens der Schutzféhigkeit- keine dingliche Wir-
kung, s. dazu Stumpf, Der Know-How-Vertrag, Rn. 71.

% Diese dingliche Natur der ausschlieBlichen Lizenz kann auch gegen den Sukzes-
sor des Lizenzgebers, sogar beim Fehlen einer ausdriicklichen Bestimmung iiber
die eigene Nutzung des Schutzrechts gegeniiber dem Lizenzgeber vorgebracht
werden; vgl. RGZ 76, 235, 236; OLG Diisseldorf, GRUR Ausl. 1962, 256, 257.

* Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn.125; Borrmann, S. 54 f; Stumpf/Grof, Der
Lizenzvertrag, Rn. 36; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 55.

4 RGZ 89, 81, 84; BGH, GRUR 1953, 114 ff.; Hederich/Gronow, S. 35; Die Unter-
lizenz ist auch in Form ausschlieBlicher Lizenz zu vergeben, s. dazu RG, MuW
1936, 119 f.
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nehmer schon schutzfrei geworden sind. Die AusschlieBlichkeit hat
nur einen Effekt beim ersten Inverkehrbringen, ndmlich vor der Er-

schopfung des Schutzrechts.

Beim Fehlen einer Verpflichtung des Lizenzgebers, parallele Importe
aus anderen Gebieten ins Gebiet des Lizenznehmers nicht freizulas-

sen, liegt eine offene ausschliefliche Lizenz vor.

Besteht eine Verhinderungspflicht in diesem Sinne, so handelt es sich
um eine geschlossene ausschliefliche Lizenz, die vom EuGH auf-
grund der Beeintrichtigung des zwischenstaatlichen Handels als be-

denklich angesehen wird*.
2- Einfache Lizenz

Wie ausschlieBliche Lizenz, ermdglicht auch dem Lizenznehmer die
einfache Lizenz, das Schutzrecht im vereinbarten Umfang zu benut-
zen. Abweichend von der ausschlielichen Lizenz handelt es sich hier
um eine schuldrechtliche Beziehung. Der Lizenznehmer erlangt damit
nur gewohnliches Benutzungsrecht ohne Wirkung gegen Dritte, also

keine quasi-dingliche Rechtsposition*.

Vertragspartner sind nebeneinander berechtigt, den Lizenzgegenstand
herzustellen bzw. zu vertreiben®. Der Lizenzgeber darf im Gegensatz
zum Geber einer ausschlieBlichen Lizenz weitere Lizenzen verge-

ben*®. Deshalb muB der Lizenznehmer immer damit rechnen, dal} wei-

* vgl. RG, GRUR 1934, 306, 308; BGH, GRUR 1974, 335 —Abstandshalterstopfen.

* EuGH, GRUR Int. 1982, 530, 535 —Maissaatgut.

* Gaul/Bartenbach/Gennen, K 35, Rn. 78; Bernhardt/Krasser, S. 690; Liide-
cke/Fischer, Lizenzvertrdge, D 14; Knoppe, S. 12; Kelbel, S. 69; Henn, § 9, Rn.
152; Tetzner, § 9, Rn. 39; Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 39; Ullmann in
Benkard, § 15, Rn. 34; Benhardt/Krasser, S. 690, 691; Fischer, GRUR 1980, 374,
377.

* Lemke, S. 129; Wesener, S. 151; Lindenmaier, § 9, Rn. 30; Kelbel, S. 65.

* Muttenzer, S. 10; Geigel, A VIII, Rn. 167; Stumpf/GroB3, Der Lizenzvertrag, Rn.
39, deuten darauf hin, daf} die Erteilung weiterer Lizenzen hinsichtlich des Ge-
sichtspunktes von Treu und Glauben eingeschrénkt werden kann.
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tere Lizenznehmer den Lizenzgegenstand gleichzeitig gebrauchen,

produzieren oder vertreiben konnen.
Ein Unterschied zwischen den einfachen und negativen Lizenzen liegt

darin, daB keine Obliegenheit des Lizenzgebers bei der negativen Li-
zenz zur Verwirklichung der Benutzungsmoglichkeit sowie zum Fort-
bestand des Patents besteht. Zudem kommt nur bloBer Verbietungs-
verzicht des Lizenzgebers bei negativer Lizenz in Frage, wiahrend bei
der einfachen Lizenz ein positives Benutzungsrecht des Lizenzneh-

mers der Fall ist*.

Im Vergleich zum ausschlieBlichen Lizenznehmer darf der einfache
Lizenznehmer selbst gegen Dritte, die das Schutzrecht verletzen,
rechtlich nicht vorgehen. Um einen ProzeB gegen diese zu fiihren,

muf er vom Schutzrechtsinhaber erméchtigt werden™.

Da die einfache Lizenz mit der Personlichkeit bzw. dem Betrieb des
Lizenznehmers verbunden ist, kann sie grundsitzlich nicht an andere
iibertragen werden. Dagegen ist die Ubertragung ausschlieBlicher Li-

zenz anhand spezieller Absprache moglich®.
3- Zeitlizenz

Die Lizenz kann beschriankt auf einen bestimmten Abschnitt der Lauf-
zeit des Schutzrechts erteilt werden (sog. Zeitlizenz). Falls die Dauer
des Lizenzvertrags offen gelassen ist, hat er grundsitzlich die Giiltig-
keit bis zum Ablauf des Schutzrechts®. Bei einem Biindel von lizen-

zierten Patenten ist eine sog. Langstlaufklausel iiblich. In diesem Fall

*"BGH, GRUR 1965, 591, 595 —Wellplatten; Tetzner, § 9, Rn. 40.

*® RGZ 148, 146, 147; RG, GRUR 1939, 826, 828; Tetzner, § 9, Rn. 43; Linden-
maier, § 9, Rn. 32.

* BGH, GRUR 1969, 560, 561.

% RG, GRUR, 1940, 558 f.; Liidecke/Fischer, Lizenzvertrige, D 41; Reimer, § 9,
Rn. 9; Nirk in Klauer/Moéhring, § 9, Rn. 51; Lindenmaier, § 9, Rn. 33; Ullmann in
Benkard, § 15, Rn. 36; Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 477.
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endet der Lizenzvertrag spitestens mit dem Ablauf des letzten lizen-

zierten Patents".

Dem Lizenznehmer ist es untersagt, nach Ende des Lizenzvertrags den
Vertragsgegenstand herzustellen bzw. zu vertreiben. Die Frage man-
gels deutlicher Bestimmung im Vertrag, ob der Lizenznehmer die im
Laufe der Vertragszeit hergestellten Erzeugnisse weiterhin nach Be-
endigung der Vertragsfrist verduBern darf, wird allgemein bejaht>.
Das Reichsgericht erklérte in seinem Urteil, dal der Lizenzgeber die
Lizenzgebiihr fiir die Gegenstdnde in Anspruch nehmen kann, welche
in der Vertragszeit nur verkauft, aber spdter hergestellt und geliefert

wurden™.

Bei der Anderung oder beim Wegfall der Geschéftsgrundlage hat der
Lizenznehmer ein Recht darauf, sich durch Kiindigung vom Vertrag
zu 16sen. Kommt dies in bezug auf eines von mehreren Vertrags-
schutzrechten vor, so kann die Anpassung des Vertrags an die neue
Rechtslage, etwa die Reduzierung der Lizenzgebiihr, in Betracht

kommen.
4- Unterlizenz (Sublizenz)

Von einer Unterlizenz ist die Rede, wenn der Lizenznehmer eine Li-
zenz an einen Dritten erteilt. Hier handelt es sich um eine von der
Hauptlizenz abgeleitete, gleichwohl rechtlich selbstindige Lizenz>*.

Der Hauptlizenznehmer darf nicht mehr als die Rechte iibertragen, die

5! Gaul/Bartenach/Gennen, K 62, Rn. 133; Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn. 294;
Henn, §13, Rn.198.

2 BGH, GRUR 1959, 528, 531 -Autodachzelt, Lindenmaier, § 9, Rn. 49; Schulte,
§ 15, Rn. 25; Stumpf/GroB3, Der Lizenzvertrag, Rn. 480; Ullmann in Benkard, §
15, Rn. 118; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 68, Rn. 143; vgl. Nirk in Klau-
er/Mdhring, § 9, Rn. 51, zustimmend, soweit dies keinen Miflbrauch darstellt und
nicht zur unzuldssigen Ausdehnung der Vertragsdauer fiihrt.

3 RG, GRUR 1903, 145 ff; RG, GRUR 1943, 247; vgl. auch BGH, GRUR

1955,87.
* Weihermiiller, S. 175, 176; Martinek, S. 225.
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sich aus der Hauptlizenz ergeben (,,nemo plus iuris ad alium transferre
potest quam ipse habet* = niemand kann mehr Rechte iibertragen, als
er selbst hat)™. Dies hat zur Folge, daB der Maximalbereich des Un-

ter-

lizenzvertrags mit dem sachlichen und ortlichen Gebiet des Hauptli-
zenzvertrags begrenzt ist*®. Des weiteren ist ein gutgldubiger Erwerb

der Unterlizenz beim Nichtbestand einer Hauptlizenz ausgeschlossen.

Die Frage, ob der Inhaber einer ausschlieBlichen Lizenz zur Vergabe
der Unterlizenz berechtigt ist, wird von der Rechtsprechung’’ und der
Literatur™ positiv beantwortet, sofern die Vertragspartner ausdriick-
lich keine abweichende Regelung getroffen haben™. Andererseits
wird die ausschlieBliche Natur der Lizenz nicht dadurch verletzt, daf}
die Befugnis des Lizenznehmers zur Unterlizenzvergabe begrenzt
oder kaum anerkannt wird®’. Bei ausschlieBlichen Lizenzen, die auf
Zeit, Gebiet, oder Nutzungsart beschriankt werden, ist die Erteilung

von Unterlizenzen nicht einbezogen®".

Hingegen bendtigt der einfache Lizenznehmer die Erméchtigung des
Lizenzgebers fiir die Unterlizenzvergabe®. Die Vertragspartner kon-
nen jedoch im Vertrag auf die Zustimmung des Lizenzgebers verzich-

ten.

In der Regel endet die Unterlizenz gleichzeitig mit der Hauptlizenz.

Wird dem Lizenznehmer die Erteilung der Unterlizenzen gestattet, die

>3 Liidecke/Fischer, Lizenzvertrdge, D 61; Lemke, S. 194.
56 Vgl. BGH, GRUR 1987, 37, 39 —Videolizenzvertrag.
>’ BGH, GRUR 1953, 114, 118; BGH, GRUR 1955, 338, 340.

% Lindenmaier, § 9, Rn. 55; Huch, S. 240 f.; Reimer, § 9, Rn. 85; Kelbel, S. 65;
Weihermiiller, S. 175 f.; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 59; Henn, § 10, Rn. 168.
% Denn die Vergabe weiterer Unterlizenzen beeintrichtigt die Interessen des Li-

zenzgebers (etwa an der Lizenzgebiihr) nicht.
5 Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 54; Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 233.
' vgl. BGH, GRUR 1987, 37, 39 — Videolizenzvertrag.
62 1 indenmaier, § 9, Rn. 55.
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die Laufzeit der Hauptlizenz iiberschreiten, so werden derartige Unter-
lizenzen mit der Beendigung der Hauptlizenz selbst zur Hauptlizenz

verwandelt®’.
5- Gebiets- oder Bezirkslizenz

§ 15 Abs.2 S.1 PatG sieht ausdriicklich vor, dal} die Lizenz beschrankt
auf einen rdumlichen Geltungsbereich erteilt werden kann. Es handelt
sich hier um eine sog. Gebietslizenz bzw. Bezirkslizenz, wobei dem
Lizenznehmer es nicht gestattet ist, Benutzungshandlungen auf3erhalb

des Vertragsgebiets vorzunehmen®.

Eine Lizenz kann duBerst mit dem territorialen Geltungsbereich des
Schutzrechts kongruent sein. Dies bedeutet, dall das ortliche Vertrags-
gebiet nicht liber den Geltungsbereich des Schutzrechts hinausgehen
darf. Besteht keine ausdriickliche oder aus der Konstellation zu erge-
bende raumliche Beschriankung, so ist davon auszugehen, daf} der ter-
ritoriale Geltungsbereich des Schutzrechts und das Lizenzgebiet iden-

tisch sind®.

Auch gem. § 73 EPU und § 42 GPU ist die Patentlizenz auf einzelne
Hoheitsgebiete zu begrenzen. Die rdumliche Beschriankung der Lizenz
ist von Bedeutung, wenn der Lizenzgeber sich vorbehalten will, au-
Berhalb des Vertragsgebiets weitere ausschlieliche Lizenzen zu ertei-
len oder den Lizenzgegenstand personlich herzustellen bzw. zu ver-

treiben.

Hélt der Lizenznehmer die Vereinbarung iiber die rdumlichen Gren-

zen nicht ein, so veriibt er die Vertrags- und die Patentverletzung

63 Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 59.

% Lindenmaier, § 9, Rn. 33; Nirk in Klauer/Méhring, § 9, Rn. 50; Liidecke/Fischer,
Lizenzvertriage, D 31 f.; Haver/Mailander, S. 46.

63 Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 182; Pagenberg/Geissler, Muster 4, Rn. 27;
Henn, § 14, Rn. 207; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 37; Gaul/Bartenbach/Gennen,
K 53, Rn. 128.
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gleichzeitig (§ 15 Abs. 2 S. 2 PatG)®. Eine Patentverletzung liegt je-
doch nicht vor, wenn der Lizenzgegenstand vom Erwerber (Dritten) in
einem anderen Teil des Schutzgebietes weiterverkauft wird und erst
danach das Inverkehrbringen durch den Lizenznehmer in seinem Li-
zenzgebiet erfolgt. In einem solchen Fall wird der Gegenstand mit

dem ersten Inverkehrbringen patentfrei®’.

Dies ergibt sich aus dem Prinzip ,,Erschopfung (Verbrauch) des Pa-
tentrechts®. Auf dieses Prinzip wird anders als in § 76 GPU im PatG
nicht ausdriicklich hingewiesen. Allerdings besteht keine Zweifel an

seiner Geltung im deutschen Recht®™.

Dieser Grundsatz 148t sich so erkldren: Wenn der Patentinhaber oder
Dritte, der sich mit der ausdriicklichen Bestidtigung des Patentinhabers
verhélt, den Vertragsgegenstand in einem Land in Verkehr bringt,
dann hat das Patent oder die Patentanmeldung in diesem Land keinen
Einflu mehr auf nachfolgende Vorginge, die sich auf den Vertrags-
gegenstand beziehen. Demzufolge darf der Patentinhaber nicht mehr
auf weitere Anwendungen, besonders auf die WeiterverduBerung des
Erzeugnisses und dessen Behandlung im Verkehr, einwirken. Der
Grund dafiir liegt darin, dal das Patentrecht dem Patentinhaber ein
ausschliefliches Recht verleiht, iiber das Inverkehrbringen zu ent-
scheiden. Durch einmalige Nutzung dieses Rechts fiir Inverkehrbrin-
gen wird der Lizenzgegenstand patentrechtlich gemeinfrei®, weil der

Befugte (Patentinhaber) alle Vergiinstigungen seines Rechts ausge-

% Haver/Mailinder, S. 46.

87 RGZ 133, 326 ff.; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 54, Rn. 129; Ullmann in Benkard,
§ 15, Rn. 41.

%% Bernhardt/Krasser, S. 577.

% RGZ 86, 436, 440; RGZ 103, 359, 363; BGHZ 2, 261, 267 f.; BGH, GRUR 1959,
232, 233; BGH, GRUR 1975, 598, 600 —Stapelvorrichtung.
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nutzt’®, bzw. durch die VerduBerung des Erzeugnisses den Gegenwert

fiir seine Erfindung bekommen hat’".
Fraglich ist hierbei, wann das Inverkehrbringen stattfindet. Das Inver-

kehrbringen ist jede Aktivitdt, wodurch das patentierte Erzeugnis im
Verkehr tatsichlich erscheint’?. Einbezogen werden hiermit solche
Handlungen, durch die eine andere Person iiber das patentierte Er-
zeugnis verfligen kann. Nacht deutschem Recht tritt die Erschopfung
ein, nur wenn das Inverkehrbringen im Inland geschehen ist”’. Uber-
dies sind folgende Tatbestinde im Hinblick auf das EU-Recht zu be-

rlicksichtigen:

a) Wenn das Inverkehrbringen in einem Mitgliedstaat erfolgt, in dem
der Patentinhaber ein Parallelpatent fiir dieselbe Erfindung hat, dann
wirkt das Erschopfungsprinzip aus. Dies gilt nicht, sofern die auf-
grund des Gemeinschaftsrechts gerechtfertigt erscheinenden Argu-
mente vorliegen, wodurch der Patentschutz (ungeachtet des Inver-

kehrbringens) bestehen bleibt’.

b) Findet das Inverkehrbringen in einem Mitgliedstaat statt, in dem
kein Parallelpatent existiert, so ist der Patentinhaber berechtigt, das
Importieren von patentierten Erzeugnissen in einen anderen Mitglied-
staat durch Dritte zu verhindern. Dieses Resultat wird aber infolge der

Priferenz des freien Warenverkehrs vom EuGH zuriickgewiesen’”.

 RGZ 63, 394, 398; BGHZ 5, 116, 120; BGH, GRUR 1980, 38, 39 —
Fullplastverfahren.

" BGH, GRUR 1959, 232, 233; BGH, GRUR 1973, 518, 520 —Spielautomat II.

72 Reischl, GRUR Int. 1982, 151; Krieger, GRUR Int.1976, 208, 209; Samwer,
GRUR Int. 1969, 1, 2 f.; Bruchhausen in Benkard, § 9, Rn. 43.

" BGHZ 49, 331 ff.; BGH, GRUR 1976, 579, 582 -Tylosin; Koch/ Froschmaier,
GRUR Int. 1965, 121 ff.; Schatz, GRUR Int. 1970, 207 ff.; Reimer, GRUR Int.
1972, 221, 229.

™ OLG Stuttgart, GRUR Int. 1980, 48 f. —Regalsysteme; vgl. Krieger, GRUR Int.
1976, 208, 210.

" EuGH, GRUR Int. 1982, 47 f. —Moduretik.
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¢) Beim Inverkehrbringen in Drittlindern (auB8erhalb der Mitgliedstaa-
ten der EG) kommt das Erschopfungsprinzip trotz der Genehmigung
des Patentinhabers nicht in Frage. Aus diesem Grund darf das paten-
tierte Erzeugnis nicht gegeniiber dem Willen des Patentinhabers ins
Inland importiert, vertrieben oder benutzt werden. Dasselbe gilt, wenn
der Patentinhaber im Staat, wo das erste Inverkehrbringen erfolgte, ein

Schutzrecht, namentlich ein Parallelpatent, besitzt’®.

Es ist hier hervorzuheben, daB der Patentgegenstand nicht nur beim
Inverkehrbringen durch den Patentinhaber, sondern auch durch von
ihm erlaubte Dritte (z.B. vom Lizenznehmer) patentfrei wird. Hierfiir
spielt es keine Rolle, ob es sich um eine einfache oder ausschlieliche
Lizenz handelt. Entscheidend ist vielmehr, ob das Inverkehrbringen
entsprechend dem Willen des Patentinhabers erfolgte’’. SchlieBlich ist
beziiglich des Verfahrenspatents darauf hinzuweisen, da3 durch In-
verkehrbringen nur das Verfahrenserzeugnis, nicht aber das Verfah-

ren, gemeinfrei wird”®.
6- Quotenlizenz

Eine Quotenlizenz kommt in Frage, wenn die Herstellung bzw. der
Vertrieb des Lizenzgegenstands auf Hochst- und Mindestmengen be-
schrinkt wird”. Dies ist z.B. der Fall bei der Verpflichtung des Li-
zenznehmers zur Herstellung monatlicher bestimmter Mengen. Halt
der Lizenznehmer nicht die im Vertrag festgesetzte Quote ein, so stellt

dies eine Vertragsverletzung dar.

’® Benhardt/Krasser, S. 581; Bruchhausen in Benkard, § 9, Rn. 21.

" Ein das Patent beeintrichtigendes Verhalten des Lizenznehmers fiihrt jedoch nicht
zum Gemeinfreiwerden des Lizenzerzeugnisses, vgl. BGH, GRUR 1959, 200 ff.
-Der Heiligenhof, Tetzner, NJW 1962, 2033, 2035.

" Im Gegensatz dazu kam das RG zum Ergebnis, daB das Verfahren frei wird, wenn
die Vorrichtung, die zur Durchfiihrung des Verfahrens nétig ist, vom Patentinha-
ber in Verkehr gebracht worden ist, s. dazu RGZ 133, 326, 330; RGZ 135, 145,
148.

” Lindenmaier, § 9, Rn. 33; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 40; Kelbel, S. 66.
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Mengenbeschrankungen sind unbedenklich, soweit sie gegen kartell-
rechtliche Vorschriften nicht verstoen. Die Kartellrechtliche Beurtei-
lung solcher Beschrankungen wird im zweiten und dritten Teil einge-

hend erortert.
7- Vertriebslizenz

Die Vertriebslizenz erméchtigt den Lizenznehmer lediglich, den Li-
zenzgegenstand zu vertreiben bzw. in Verkehr zu bringen®. Die Her-
stellung erfolgt ausschlieBlich durch den Lizenzgeber oder von ihm
beauftragte Unternechmen. Der Lizenznehmer liefert die Produkte des
Lizenzgebers (ab Lager) aus®'. Hierin hat der Lizenznehmer eine Er-
laubnis, die Ware zu offerieren, Verkaufsverhandlungen zu fiihren, die
Kaufvertrige im eigenen Namen abzuschlieBen und die Lieferung
durchzufiihren. Der Lizenznehmer darf Dritte einschalten, einen Han-
delsvertreter betrauen und die Werbemalinahmen treffen, soweit diese

den Warenvertrieb unterstiitzen®.

Bei einer echten Vertriebslizenz ist immer zu beachten, ob die ge-
schiitzte Ware schon infolge des Inverkehrbringens patentfrei gewor-

den ist.

Die Handlungen des Lizenznehmers, seine Rechte aus dem Vertrag zu
iibertragen bzw. Unterlizenzen zu vergeben, sind unzuldssig, weil
hierbei personliche Verhéltnisse von Vertragspartnern zueinander im
Vordergrund stehen. In der Praxis tritt hdufig die Schwierigkeit her-
vor, die Vertriebslizenz von einem bloen Héandlervertrag zu unter-

scheiden. Eine Differenzierung zwischen beiden Vertragsarten ist ins-

% RGZ 65, 87; Lemke, S. 98; Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 27; vgl. auch
Liidecke/Fischer, Lizenzvertrage, D 53; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 77, Rn. 161.
81 vgl. Nirk in Klauer/Mohring, § 9, Rn. 56; Lindenmaier, § 9, Rn. 33; Liide-

cke/Fischer, Lizenzvertrage, D 53.
821 iidecke/Fischer, Lizenzvertrige, D 53; Stumpf/Gro3, Der Lizenzvertrag, Rn. 27.
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besondere maf3gebend fiir den Umfang der Haftung von Vertragspart-

nern, sowie die Anwendbarkeit kartellrechtlicher Vorschriften®.

Die Rechtsprechung geht zur Abgrenzung zwischen diesen Vertrags-
arten davon aus, da3 beim Lizenzvertrag die Rechte aus der Erfindung
im Vordergrund stehen, wéhrend beim Héandlervertrag nur die Ein-

rdumung eines Verkaufsrechts der Fall ist*,

Als besondere Erscheinungsformen der Vertriebslizenz kommen Aus-
fuhr- und Einfuhrlizenzen in Betracht. Eine Ausfuhrlizenz wird erteilt,
wenn im Ausland ein Schutzrecht besteht und die im Inland produ-
zierten Waren ins Ausland ohne die Zustimmung des Schutzrechtsin-
habers nicht exportiert werden diirfen. Hingegen wird dem Lizenz-
nehmer durch die Einfuhrlizenz gestattet, das Fabrikat aus dem Aus-
land ins Inland zu importieren, im Falle, da3 im Inland ein Schutz-

recht fiir importierte Erzeugnisse existiert.
8- Herstellungslizenz

Durch die Herstellungslizenz wird dem Lizenznehmer allein die ge-
werbsmédflige Herstellung des Lizenzprodukts erlaubt. Diese Lizenz-
form kann insbesondere in Betracht kommen, wenn der Lizenznehmer
den Lizenzgegenstand fiir den eigenen Bedarf produzieren mochte.
Denkbar ist auch, da3 der Lizenzgeber, oder Dritte, sich verpflichtet,
die vom Lizenznehmer hergestellten sdmtlichen Produkte abzuneh-
men®. Liegt keine ausdriickliche Vereinbarung iiber die Abnahme der

Erzeugnisse vor, so 1d6t sich der Schluf3 folgern, dal der Lizenzneh-

¥ Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 28; In Art. 5 Abs. 1 Nr. 5 GVO-TT wird die
Nichtanwendbarkeit der GVO-TT auf reine Vertriebslizenzen ausdriicklich artiku-
liert.

¥ OLG Stuttgart, GRUR 1957, 121; kritisch Stumpf/GroB8, Der Lizenzvertrag,
Rn. 28.

8 Liidecke/Fischer, Lizenzvertrdge, D 52.
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mer die Erzeugnisse in Verkehr bringen oder selbst in Gebrauch neh-

men darf®,

Eine Sonderart der Herstellungslizenz bildet die Entwicklungslizenz,
womit dem Lizenznehmer ermoglicht wird, den Lizenzgegenstand
selbst auf eigene Kosten weiter zu entwickeln. Damit vermeidet der
Lizenzgeber unvorhersehbare Entwicklungskosten. Zu vereinbaren ist
auch, daf} ein Nutzungsrecht des Lizenznehmers erst beim Eintreten

einer erfolgreichen Entwicklungsfolge zustande kommt.

Falls der Lizenznehmer kein Entwicklungsrisiko eingehen will, dann
wird oft eine Nachbaulizenz (Montagelizenz) vereinbart. Sie gibt dem
Lizenznehmer die Moglichkeit, den Vertragsgegenstand nach den
festgelegten Pldnen, Entwiirfen und Modellen des Lizenzgebers anzu-
fertigen. Die giinstigere Arbeitskraft, geringere technische Kapazitit
bzw. Wissen oder schlechtere Devisenanlage veranlassen meistens
zum Abschluss des Montagelizenzvertrags®’. Auch geringe Produkti-
onsvermdgen des Lizenzgebers gegen groflere Nachfrage kann dazu

fihren.

9- Gebrauchslizenz

Die Gebrauchslizenz gestattet dem Lizenznehmer hauptsédchlich den
Gebrauch einer Vorrichtung. Eine derartige Lizenz kommt hiufig im
Bereich des Maschinenbaus vor, insbesondere wenn dem Lizenzneh-
mer eine groBe Anlage zu Produktionszwecken zur Verfiigung gestellt
wird™,

Beim Erwerb der Anlage durch Dritte bleibt die Gebrauchslizenz ge-

genstandslos, da der Gegenstand mit der VerduBBerung des Eigentums

¥ Gaul/Bartenbach/Gennen, K 77, Rn. 159; Stumpf/Gro8, Der Lizenzvertrag,
Rn. 33; Lindenmaier, § 9, Rn. 33.

" Henn, § 12, Rn. 180.

88 Liidecke/Fischer, Lizenzvertrige, D 54; Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 34;
vgl. Nirk in Klauer/Moéhring, § 9, Rn. 56.
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gemeinfrei wird. In diesem Fall kann der Erwerber iiber die Sache

o . 89
wunschgemal verfligen™ .

10- Personliche Lizenz

Die Abhingigkeit von der Person des Lizenznehmers ist ausschlagge-
bender Charakter der personlichen Lizenz. Demzufolge ist sie unver-
duBerlich und unvererblich®. Anders als die Vertriebslizenz ist hier
eine Bindung an das Unternehmen des Lizenznehmers nicht der Fall.
Die personliche Lizenz unterscheidet sich von der Betriebslizenz da-
durch, daB der Lizenznehmer sein Nutzungsrecht auch nach Verdufle-
rung seines bisherigen Betriebs behdlt. Dagegen kann sie beim Ver-
kauf des Betriebs aufgrund personlicher Abhingigkeit nicht mitiiber-

tragen werden.

Es wird im Allgemeinen bejaht, dal der Lizenznehmer die Lizenz
auch in fremden Werkstitten in Gebrauch nehmen darf’'. Denn bei
der personlichen Lizenz steht die Bindung an die Person des Lizenz-
nehmers im Vordergrund, so da3 es weniger auf iiberschaubaren Um-

fang der Nutzung ankommt.
11- Betriebslizenz

Die Betriebslizenz ist eine Lizenz, die zur Herstellung der Lizenzer-
zeugnisse in einem bestimmten Betrieb erteilt wird. Sie ist an einen
bestimmten Betrieb oder Betriebsteil gebunden und darf nur zusam-

. . . 92 . . . .
men mit diesem iibertragen werden . Bei einer Teilung oder Verdufe-

¥ vgl. RGZ 130, 242, 244; BGH, GRUR 1980, 38 ff. -Fullplastverfahren.

% Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 39; Stumpf/Gro8, Der Lizenzvertrag, Rn. 40.

' So z.B. Gaul/Bartenbach/Gennen, K 74, Rn. 152; vgl. Liidecke/Fischer, Lizenz-
vertriage, D 48.

92 Kelbel, S. 65 f.; Henn, § 11, Rn.172; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 39; Linden-
maier, § 9, Rn. 33.
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rung des Betriebs 146t sich die Lizenz nicht aufteilen bzw. iiberlassen.

Auch deren Inhalt bleibt unverandert™.
Der Begriff ,,Betrieb® ist weit auszulegen, er bezieht nicht nur eine

bestimmte Fabrikanlage, sondern den wirtschaftlichen Komplex des
Unternehmens ein’®. Eine Betriebslizenz kann innerhalb des marktbe-
dingten tiblichen Unternehmensbereichs benutzt werden. Die Ausdeh-
nung des Nutzungsumfangs auf fremde Unternehmen ist unzuldssig.
Hierfir ist es maBgeblich, ob der Lizenznehmer die beim
Vertragsschlul bestehende wirtschaftliche Einheit noch in Hénden
hat™.

Um die Ausdehnung des Nutzungsumfangs infolge der Verdnderun-
gen der Unternehmensgrundlagen bzw. -zwecke zu verhindern, muf}
man den Begriff des ,,Betriebs®, den Nutzungsausmal} der Lizenz und
gegebenenfalls die Kapazitit der Fabrikation im Vertrag ausdriicklich
bestimmen. Die Verdnderung des Produktionsaufbaus hat keinen
Einfluf3 auf die Rechte des Lizenznehmers, soweit die Produktions-

stitte vertragsgemiDB (technisch-raumlich) unverindert bleibt*,

Die Betriebslizenz 146t sich in der einfachen oder ausschlie8lichen
Form erteilen’’. Im Zweifel ist die Unterlizenzerteilung ausgeschlos-
sen’®. Wie bereits erortert wurde, ist eine einfache Lizenz nicht iiber-

tragbar. Dies gilt jedoch nicht fiir die einfache Betriebslizenz’”.

% Nirk in Klauer/Mohring, § 9, Rn. 52.

% Lindenmaier, § 9, Rn. 33; Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 41;
Liidecke/Fischer, Lizenzvertridge, D 46; Nirk in Klauer/M&hring, § 9, Rn. 52.

%> Gaul/Bartenbach/Gennen, K 72, 73, Rn. 150; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 39.

% 1 iidecke/Fischer, Lizenzvertrige, D 47; Stumpf/Gro3, Der Lizenzvertrag, Rn. 41.

T RGZ 134, 91 —Drahtgewebeziegel; Liidecke/Fischer, Lizenzvertrage, D 42; Lin-
denmaier, § 9, Rn. 33; Nirk in Klauer/Mdhring, § 9, Rn. 52.

%8 Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 39; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 73, Rn. 151.

% Henn, § 11, Rn. 172.
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In dem Falle, daB3 der Lizenznehmer seine gesamte Firma verduBert
oder seine Beschéftigung einstellt, erlischt der Lizenzvertrag. Durch
die spitere Wiederaufnahme des Unternehmens kann die Betriebsli-

zenz nicht wieder aufgelebt werden.
12- Konzernlizenz

Bei einer Konzernlizenz kommen alle Gesellschaften als die Nut-
zungsberechtigten in Betracht, die mit dem Lizenznehmer konzern-
méBig verbunden sind. Damit werden alle Unternehmen des Konzerns
nur mit einmaligem Vertragsabschluss Lizenznehmer, ohne daf3 spezi-
fische Vertrige dafiir unterzeichnet bzw. Unterlizenzen untereinander

erteilt werden'.

Im Rahmen eines Konzerns besteht stets ein Risiko, dal} nur ein ver-
bundenes Unternehmen als Lizenznehmer auftritt, aber nach der Li-
zenzvergabe andere Konzernunternehmen die fragliche Lizenz ver-
wenden. Eine solche Gefahr ist bei Know-How-Vertrdgen noch gro-
Ber. Die Konzernlizenz ermdglicht insofern, den personlichen An-
wendungsbereich des Lizenzvertrags mit dem faktischen Anwen-

dungsbereich gleichzustellen.

Der Lizenzgeber hat grundsitzlich keine direkten Vertragsbeziehun-
gen zu dem verbundenen Unternehmen. Bei Vertragsverletzungen
durch verbundene Unternehmen kann er sich allein an den Lizenz-

nehmer halten'®!.

11 indenmaier, § 9, Rn. 33; Hoppe, S. 55.
"""Henn, § 11, Rn. 174.
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F- Die Pflichten der Vertragspartner

1- Allgemeine Pflichten des Lizenznehmers

a) Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebiihr

Die Lizenzgebiihrzahlung ist die fundamentale und wichtigste Pflicht
des Lizenznehmers'®?. Verschiedene Faktoren haben EinfluB auf die

Feststellung der Lizenzgebiihr. Hauptsichlich spielen die Interessenla-

gen der Vertragspartner und allgemeine Marktbedingungen eine Rol-

16103

. Unter dem Gesichtspunkt der Vertragsfreiheit liegt die Hohe der
Lizenzgebiihr im Ermessen der Vertragsparteien. Zu vereinbaren ist
ferner, dafl die Zahlung der Lizenzgebiihr auch nach der Laufzeit des

Schutzrechts bzw. Offenkundigwerden des Know-how fortbesteht'*,

Die Zahlungspflicht ist entweder durch den Geldtransfer, oder durch
die Ubergabe von Erfindungen bzw. Verbesserungen zu erfiillen. Ist
die Lizenzgebiihr im Vertrag nicht abgefasst, so verpflichtet sich der
Lizenznehmer, einen angemessenen Betrag zu entrichten'®. Ubliche

Zahlungsmodalititen in der Praxis lassen sich wie folgt gruppieren:

aa) Umsatzlizenz

Die Umsatzlizenz liegt vor, wenn die Lizengbiihr sich nach einem
bestimmten Prozentsatz des Umsatzes des Lizenznehmers richtet. In
einem solchen Fall sind die Gegenleistungsforderungen des Lizenzge-

bers vom Preis der hergestellten Produkte abhingig.

12 Eine Ausnahme stellen sog. ,,Gratislizenzen* dar.

' Fiir die Bestimmung der Lizenzgebiihr entscheidend sind auch weitere Tatbe-
stinde, etwa Produktions- und Vertriebsfaktoren, Umfang des eingerdumten Be-
nutzungsrechts, Entstehungskosten der Erfindung, der Abstand der Erfindung
zum allgemeinen Stand der Technik, Wettbewerbslage, Interesse der Offentlich-
keit; s. dazu Liidecke/Fischer, Lizenzvertrage, F 14.

194 K 5rner, GRUR 1982, 341 ff.

195 1 indenmaier, § 9, Rn. 48; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 198, Rn. 625; Liide-
cke/Fischer, Lizenzvertrdge, F 13, schlagen vor, in einem solchen Fall die Ver-
giitungskriterien bei der Zwangslizenz anzuwenden.

37



Allein die Bestimmung des Prozentsatzes reicht jedoch fiir die klare
Berechnung der Lizenzgebiihr nicht. Vielmehr bedarf es einer Erkla-
rung, was unter dem Umsatz des Lizenznehmers zu verstehen ist. In-
sofern wird eine deutliche Beschreibung des Umsatzes im Vertrag zur
Vermeidung spiterer Auseinandersetzungen empfohlen. Beim Fehlen
einer solchen Definition wird in der Literatur die Meinung vertreten,
als Basis fiir die Berechnung vom Nettoumsatz auszugehen'®®. Weit-
gehend sei es sinnvoll, die Kalkulationsart des Nettoumsatzes im Ver-
trag zu erldutern, insbesondere die vom Bruttoumsatz abziehbare

Summe darzustellen.

Auch die Staffelung der Lizenzgebiihr nach der Umsatzhohe ist denk-
bar. Demnach kann die Lizenzgebiihr bei zu hohen Umsétzen vermin-
dert werden. Dies kann vor allem dann der Fall sein, wenn der Umsatz
nicht mit dem technischen Zustand der Erfindung, sondern vor allem
mit den Verkaufsanstrengungen, den Vertriebsmethoden oder der
Wettbewerbsposition des Lizenznehmers in Verbindung steht. Die
Umsatzlizenzgebiihr erlangt bei der Lizenzvergabe ins Ausland mit
hoher Inflation eine Bedeutung, weil somit der Kursverlust des Li-

zenzgebers verhindert wird.

bb) Stiicklizenz

Die Stiicklizenz ist auch eine oft verwendete Berechnungsform der
Lizenzgebiihr. Thre Besonderheit liegt darin, daB3 der Lizenznehmer
pro Stiick der Vertragsprodukte entweder eine bestimmte Summe oder

107 1
. Eine

einen festgelegten Prozentsatz des Verkaufspreises vergiitet
Stiicklizenzgebiihr ist insbesondere bei der Lizenziereung des Verfah-

renspatents und des Know-How iiblich'®.

1% S0 z.B. Gaul/Bartenbach/Gennen, K 205, Rn. 629.

197 Martinek, S. 247; Lemke, S. 169; Henn, § 18, Rn. 246; Liidecke/Fischer, Lizenz-
vertrdge, F 21; Haver/Maildnder, S. 49.

108 Weihermiiller, S. 127.
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Im Vergleich zur Umsatzlizenz bietet die Stiicklizenz dem Lizenzge-
ber einen Vorteil, den Lizenznehmer anhand bestimmter Stiickzahlen
leichter zu tiberpriifen. Hingegen besteht eine Gefahr im Falle des
festen Betrags pro Lizenzgegenstand, da3 der Lizenzgeber von Preis-

steigerungen wihrend der Vertragslaufzeit nicht profitiert.

Die Frage, ob bei der Stiicklizenz die Ausiibungspflicht des Lizenz-
nehmers anzunehmen ist, wird grundsitzlich positiv beantwortet'®.
Dies begriindet man besonders im Falle ausschlieBlicher Lizenz da-
durch, dal der Lizenznehmer zur Nutzung des Lizenzgegenstands
allein berechtigt sei. Handelt es sich um eine einfache Lizenz und be-
steht keine ausdriickliche Regelung iiber die Ausiibungspflicht, ist

durch Vertragsauslegung zu ermitteln, ob den Lizenznehmer eine der-

artige Pflicht treffen soll.

Da die Nichtnutzung der Lizenz zur Folge hat, da3 der Lizenzgeber
trotz der Lizenzeinrdumung keine Gegenleistung erhidlt, kann die

Stiicklizenz mit einer Mindestlizenz kombiniert werden.

cc) Gewinnlizenz
Weiterhin 148t sich die Hohe der Lizenzgebiihr nach dem Gewinn des
Lizenznehmers bestimmen. Eine Gewinnbeteiligung kann insbesonde-

re bei gesellschaftsdhnlichen Vertrigen in Betracht kommen.

Hierbei hat zentrale Bedeutung, was unter dem Gewinn zu verstehen
ist, und zwar ob die Netto- oder Bruttoeinnahme als Basis anzuneh-
men ist. Enthélt der Vertrag keine Deutlichkeit dariiber, so geht man
im Zweifel vom Reingewinn aus''’. Wegen der Schwierigkeiten zur

Berechnung des Gewinns wird die Lizenzgebiir in der Form der Ge-

109 Lindenmaier, § 9, Rn. 47; Liidecke/Fischer, Lizenzvertrage, F 21;
Gaul/Bartenbach/Gennen, K 211, Rn. 652.

101 iidecke/Fischer, Lizenzvertrige, F 23; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 219,
Rn. 680.
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winnlizenz nur selten vereinbart, insbesondere wenn ein enges Ver-

trauensverhaltnis zwischen den Vertragspartnern besteht'''.

dd) Mindestlizenzgebiihr

Bei dieser Zahlungsmodalitit ist der Lizenznehmer verpflichtet, unab-
hingig von dem Umsatz, der Erzeugnis- bzw. Verkaufsmenge oder
den Nutzungshandlungen eine feste Gebiihr zu entrichten. Hiermit
erhilt der Lizenzgeber eine abgesicherte Gegenleistung, ohne sich an

dem Verlust des Lizenznehmers mangels Herstellung oder Absétze zu

beteiligen. Das Risiko, ob die Herstellung bzw. der Vertrieb ertragfa-
hig ist, ob ein bestimmter Mindestumsatz realisierbar ist, geht der Li-
zenznehmer selbst ein''?. Fiir den Fall, daB die Zahlung der Mindestli-
zenzgebiihr wegen der Wettbewerbslage auf dem Markt nicht moglich

ist, kann eine Anpassungsklausel vorgesehen werden.

Andererseits motiviert die Mindestlizenz, den Vertragsgegenstand
aktiv auszunutzen und fordert die Herstellung bzw. den Vertrieb der
Lizenzerzeugnisse, was besonders bei ausschlieBlicher Lizenzvergabe
von Bedeutung ist. Die Mindestlizenz dient somit den Interessen des
Lizenzgebers, insbesondere wenn tatsdchlicher Gebrauch der Erfin-
dung oder des Know-How im Vergleich zur Zahlung der Lizenzge-

biihr im Vordergrund steht.

In der Regel soll der Lizenznehmer die vereinbarte Mindestlizenzge-
biihr zahlen, solange der Vertrag fortbesteht. Diesem Prinzip liegt
zugrunde, dall der Lizenzgeber seine Aufgabe weiter erfiillt, also an
den Vertrag gebunden bleibt und besonders bei ausschlieflicher Li-

zenz den Lizenzgegenstand nicht an andere tibertragen darf' .

"' Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 117.

"2 1 indenmaier, § 9, Rn. 47; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 76; Troller, Band I,
S. 948 f.

13 Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 119.
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Die Pflicht zur Zahlung der Mindestlizenzgebiihr 148t sich nur in be-
sonders gelagerten Féllen hoherer Gewalt wegfallen. Eine teilweise
Unmoglichkeit, etwa Exportverbot, geniigt nicht, von dieser Pflicht

befreit zu werden''

. Dagegen sind die Grundsitze {iber den Wegfall
der Geschiftsgrundlage in den Fillen wie Rohstoftknappheit, fehlen-
der wirtschaftlicher Erfolg, ungeniigende technische Wettbewerbsta-

higkeit sowie Veralten des Lizenzgegenstands, anzuwenden'"”.

Die Problematik stelt sich dar, wenn die Mindestlizenz mit einer
Nichtangriffsklausel verkniipft ist. In einem solchen Fall bleibt der
Lizenznehmer zur Zahlung der Lizenzgebiihr mit Verzicht auf die
Nichtigkeitsklage verschuldet, obwohl die mangelnde Rechtsbestin-
digkeit des Schutzrechts auftaucht und die Konkurrenten die Lehre

des Patents unentgeltlich nutzen kénnen.

ee) Pauschallizenzgebiihr

Die Pauschallizenzgebiihr ist eine feste, vom Umsatz, Gewinn und
Nutzungsumfang des Lizenznehmers unabhingige Lizenzgebiihr. Sie
kann als Einmalbetrag (Lump sum- Model) oder regelmiflige, etwa
jéhrlich zu zahlende bestimmte Geldbetrige (Installments-Model)
vereinbart werden''®. Das OLG Miinchen hat die Ansicht vertreten,
daB die Pauschalgebiihr im Zweifel als eine einmalige, auf die gesam-
te Vertragsdauer berechnete Lizenzgebiihr, jedoch nicht als eine ein-

. . (117
malige Vorauszahlung anzusehen ist "'

Diese Zahlungsart befreit die Vertragspartner von laufender Gebiihr-
abrechnung sowie vom Einsehen der Biicher. Der Lizenzgeber hat

ungeachtet des Erfolgs des Lizenznehmers einen Anspruch auf die

14 ygl. RG, GRUR 1943, 35 f.; Liidecke/Fischer, Lizenzvertrige, F 28.

"5 Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 118.

" Griitzmacher/Laier/May, S. 19; Kelbel, S. 74; Martinek, S. 246; Liide-
cke/Fischer, Lizenzvertrige, F 19; Stumpf/Grof3, Der Lizenzvertrag, Rn. 113.

"7 LG Miinchen, GRUR 1956, 413 f.
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Lizenzgebiihr''®. Andererseits besteht die Schwierigkeit, den Wert des
Lizenzgegenstands genau einzuschdtzen. Es mufl im Vertrag exakt
aufgekliart werden, welche Leistungen des Lizenzgebers und welche
Handlungen des Lizenznehmers bei der Berechnung der Pauschalge-
biihr zu beachten sind. Wichtig ist auch, festzustellen, ob die Lizenz-
gebiihr bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags zuriickgezahlt werden
muf}. In der Literatur wird die Ansicht vertreten, dafl im Falle der
Vernichtung des Schutzrechts die zusétzliche Pauschalleistung (auf-
grund der Natur des Lizenzvertrags als gewagtem Geschéft) dem Li-

zenzgeber verbleibt' "’

Die Vertragsparteien konnen sich vorbehalten, dafl die Lizenzgebiihr
im Laufe der Zeit gedndert werden kann. Mit der sogenanten ,,gleiten-
den Lizenzgebiihr* wird die Hohe der Lizenzgebiihr je nach gewissen

Umstéanden flexibel.

Neben der Pauschallizenzgebiihr konnen gleitende Lizenzgebiihren
auch bei Umsatz-, Stiick-, Mindest- und Gewinnlizenzen vereinbart

werden.

Abgesehen von der Pauschalgebiihr gibt es auch andere Einmalzah-
lungen, welche unterschiedlichen Zwecken dienen. Denkbar sind bei-
spielsweise: paid up licence, a fonds perdu-Zahlung, Grundlizenzge-
biihr, Grundzahlung, Abschlussgebiihr, Vorwegvergiitung, down
payment. Die Funktionen solcher Zahlungen reichen von der Vergii-
tung fiir die zusitzliche Ubergabe von Know-How bis zur Zahlung fiir

die bloBe Bereitschaft des Lizenzgebers zum Vertragsabschluss'.

"8 Vollrath, GRUR 1983, 52, 53; Martinek, S. 246.

19 Gaul/Bartenbach/Gennen, K 214, Rn. 661; Liidecke/Fischer, Lizenzvertrdge, F
20; vgl. auch Lindenmaier, § 9, Rn. 47.

120 Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 114; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 213,
Rn. 659.
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b) Ausiibungspflicht

Die Ausiibungspflicht des Lizenznehmers dient dem Schutz des Li-
zenzgebers davor, daB3 das lizenzierte Schutzrecht gar nicht oder in
geringem Mafe verwendet wird. Diese Pflicht ist von besonderer Be-
deutung, wenn die Lizenzgebiihr sich nach dem Nutzungsumfang des
Lizenzgegenstands, wie bei Umsatzlizenz, Stiicklizenz oder Gewinn-
lizenz, richtet. Dariliber hinaus kann der Lizenzgeber ein Interesse an
der tatsdchlichen Verwertung der Lizenz haben, was fiir die Nichtsen-
kung des Lizenzwertes bzw. die Weiterentwicklung des Vertragsge-

genstands notwendig ist'*'.

Die Ausiibungspflicht geht meist auf vertragliche Bestimmung zuriick,
oder ergibt sich aus den Umstidnden des Einzelfalles. Die Lehre und
die Rechtsprechung erkennen grundsitzlich die Ausiibungspflicht bei
einer ausschlieBlichen Lizenz an, sofern aus den Vertragsbestimmun-
gen nicht anderes folgt'*?. Zu beachten ist dabei, daB die Ausschlie-
lichkeit des Lizenzvertrags ein widerlegbares Indiz fiir die Aus-
iibungspflicht ist. Die Vereinbarung einer Pauschallizenz kann fiir die
Verneinung einer Ausiibungspflicht sprechen, wihrend es bei der

Stiicklizenz umgekehrt wire'*.

12l Haver/Maildnder, S. 54; Reimer, § 9, Rn. 55; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 79;
Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 149; Henn, § 19, Rn. 277.

122 KG, GRUR 1939, 66; BGH, GRUR 1961, 470 f. —Mitarbeiter-Urkunde; BGH,
GRUR 1980, 38 ff. -Fullplastverfahren; Nirk in Klauer/Mohring, § 9, Rn. 78;
Krasser/Schmidt, GRUR Int. 1982, 324 ff.; Haver/Mailédnder, S. 54; Weihermiil-
ler, S. 151; Reimer, § 9, Rn. 55; Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn. 169;
Stumpf/GroB3, Der Lizenzvertrag, Rn. 151; Henn, § 19, Rn. 278; Lindenmaier,
§ 9, Rn.5 3; Liidecke/Fischer, Lizenzvertrage, E 9, begriindet diese Auffassung
damit, daB8 der Lizenzgeber alles aus der Hand gebe, im Gegensatz zur einfachen
Lizenz keine weiteren Lizenzen vergeben konne und die wirtschaftliche Auswer-
tung sowie die Wahrnehmung seines Interesses an dem Vertrieb der Erzeugnisse
allein dem Lizenznehmer liberlasse.

123 1 indenmaier, § 9, Rn. 53; Reimer, § 9, Rn. 55; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 249,
Rn. 731.
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Bei der einfachen Lizenz bedarf es grundsétzlich einer ausdriicklichen
Absprache, also im Zweifel besteht keine Ausiibungspflicht'**. Der
Grund hierfiir ist, dal dem Lizenznehmer hier keine Monopolstellung
eingerdumt wird und der Lizenzgeber berechtigt bleibt, weitere Lizen-
zen zu erteilen und neben dem Lizenznehmer den Lizenzgegenstand

selbst zu nutzen.

Umstritten ist, ob allein die Vereinbarung einer Stiick- oder Umsatzli-
zenz die Ausilibungspflicht begriindet. Ein Teil der Literatur bejaht
dies'”. Die Gegenansicht verlangt das Vorliegen weiterer Umstinde,
die die Ausiibungspflicht rechtfertigen. Ein solcher sei z.B. gegeben,
wenn dem Lizenznehmer neben der Nutzungsbefugnis des Schutz-

rechts, noch zusitzliche Informationen erteilt wiirden'*.

Die Ausiibungspflicht des Lizenznehmers sollte im Falle der Stiick-
oder Umsatzlizenz anerkannt werden. Denn die Vergiitung des Li-
zenzgebers hdngt direkt von dem Ausiibungsniveau des Lizenzneh-
mers ab. Allein die Moglichkeit des Lizenzgebers, weitere Lizenzen
zu erteilen oder den Vertragsggegenstand selbst zu nutzen, steht der
Annahme der Ausiibungspflicht nicht entgegen. Die Ablehnung der
Ausiibungspflicht wire nur angemessen, wenn neben der Stiick- oder
Umsatlizenz eine zusdtzliche Gebiihr (wie z.B. Mindest- oder Pau-
schalgebiihr) vereinbart wird, die die Vergiitung des Lizenzgebers in

Sicherheit bringt.

Die Vereinbarung einer Mindestlizenzgebiihr kann ein wichtiges Ar-

gument gegen das Bestehen der Ausiibungspflicht sein, weil dadurch

124 Busse, § 9, Rn. 13; Lindenmaier, § 9, Rn. 53; Schulte, § 15, Rn. 31; Rasch, S. 39;
Ullmann, in Benkard, § 15, Rn. 79.

125 Gaul/Bartenbach/Gennen, K. 250, Rn. 733; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 79.

126 S0 z.B. Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 152.
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die Interessen des Lizenzgebers im wesentlichen Umfang befriedigt

sind'?’.

Der Inhalt der Ausiibungspflicht wird im Vertrag meist nicht definiert.
Im Allgemeinen verpflichtet sich der Lizenznehmer hierdurch, alle
notwendigen Handlungen zur Auswertung der Lizenz vorzunehmen.
Demzufolge muf} er z.B. innerhalb einer bestimmten Zeit mit der Pro-
duktionsaufnahme beginnen, die Vertragsgegenstinde vertragsgeméf
in einem bestimmten Umfang herstellen bzw. in Verkehr bringen. Die
Ausiibungspflicht beschrankt sich auf den Umfang lizenzierter Rech-
te. Soweit es nicht anders vereinbart ist, liegt es beim Lizenznehmer,

die Ausfiihrungsform zu wahlen'?®.

Die Ausiibungspflicht bedingt auch die Beriicksichtigung der Quali-
titserfordernisse. In diesem Zusammenhang mufl der Lizenznehmer
sich z.B. an die Vorschriften iiber das zu nutzende Material bzw. die
einzusetzenden Maschinen halten. Dies kann der Lizenzgeber durch

ein im Vertrag festgelegtes Kontrollrecht tiberpriifen.

Erzeugt auch der Lizenzgeber die Produkte selbst, so geht man davon
aus, daf der Lizenznehmer in der gleichen Qualitdt des Lizenzgebers
herstellen mul3 (sog. Referenzprodukt). In diesem Zusammenhang
wird dem Lizenznehmer hiufig eine Verpflichtung auferlegt, den Na-
men des Lizenzgebers an den hergestellten Produkten anzubringen

bzw. auf die Herstellung in Lizenz des Lizenzgebers hinzuweisen' >’

Hierbei stellt sich die Frage, ob eine Pflicht des Lizenznehmers zur
Werbung fiir hergestellte Vertragsgegenstinde zur Ausiibungspflicht

zu zdhlen ist. Eine allgemeine Werbepflicht trifft ithn nicht, soweit

127 Gaul/Bartenbach/Gennen, K 250, Rn. 734; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 79;
Henn, § 19, Rn. 279; a.A. Stumpf/GroB}, Der Lizenzvertrag, Rn. 152; vgl. auch
Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn. 169.

128 ygl. RG, GRUR 1939, 700 ff.

129 Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 157; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 253,
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139 Denn hierbei handelt

sich dies aus dem Vertragsinhalt nicht ergibt
es sich um die Malnahmen, die der Lizenznehmer in der Regel schon

im eigenen Interesse treffen wird'*".

Fiir den Beginn der Ausiibungspflicht ist es entscheidend, ob der Li-
zenzgegenstand bereits eine produktionsreife Erfindung ist, oder ob es
sich um eine vo6llig neue Produktion handelt, deren Aufnahme einige
Schritte vom Lizenznehmer zu unternehmen erfordert. Abweichend
davon muf3 dem Lizenznehmer eine gewisse Anlauffrist gewdhrt wer-
den. Uber den Anfang der Herstellung entscheidet grundsitzlich der
Lizenznehmer; denn das wirtschaftliche Risiko liegt zwar nicht aus-

schlieBlich, aber liberwiegend bei ithm.

Die Ausiibungspflicht wird gegenstandslos, wenn deren weitere Erfiil-
lung nicht mehr zumutbar ist. Die Unzumutbarkeit kann sich aus tech-
nischen oder aus wirtschaftlichen Griinden ergeben, etwa die Unwirk-
samkeit des Patents, lebensgefdhrliche Auswirkungen oder das Veral-

132

ten des Lizenzgegenstands **. Fiir die Beurteilung der Zumutbarkeit

ist neben der Marktanalyse auch entscheidend, ob alle Moglichkeiten
zur Vollstindigkeit und zur rationellen Fertigung des Lizenzgegens-

133

tands vom Lizenznehmer ausgeschopft wurden . Die Beweislast fiir

das Vorliegen der Unzumutbarkeit trigt der Lizenznehmer'**.

Rn. 747.

130 3 A. Henn, § 19, Rn. 284; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 253, Rn. 749, weisen
darauf hin, daf} eine gesonderte Werbepflicht des Lizenznehmers der Fall sein
kann, wenn der von den Vertragsparteien beim Vertragsabschluf3 erzielte Umsatz
nicht realisiert wird oder kaum riicklaufig ist.

B vgl. KG, GRUR 1939, 66; BGH, GRUR 1970, 40 —Musikverleger.

132 Nach Ansicht des BGH ist die Grenze der Zumutbarkeit der Ausiibungspflicht
iiberschritten, wenn der Lizenznehmer bei der Ausiibung der Lizenz nur ,,mehr
oder weniger unverkéuflichen Schrott produzieren” und ,, sehenden Auges dem
Ruin entgegenwirtschaften wiirde, s. dazu BGH, GRUR 1978, 166 -
Banddiingerstreuer.

133 Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn.129.

134 Gaul/Bartenbach/Gennen, K 254, Rn. 758; Stumpf/GroB3, Der Lizenzvertrag,

Rn. 165.
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Liegen die Voraussetzungen flir den Wegfall der Ausiibungspflicht
vor, entféllt die Ausiibungspflicht selbst, eine Kiindigung des Vertrags
vom Lizenznehmer ist nicht erforderlich'®. Die Verpflichtung des
Lizenznehmers, das lizenzierte Schutzrecht in einem Mindestumfang
zu nutzen, ist gem. § 17 Abs.2 Nr.4 GWB und Art.2 Abs.1 Nr.9 GVO-
TT nicht wettbewerbsbeschrinkend.

SchlieBlich ist die Nutzung der Lizenz auf einen bestimmten techni-
schen Anwendungsbereich zu beschrianken. Derartiger Beschrinkung
liegt einerseits die Uberlegung zugrunde, daB der Lizenznehmer im
Laufe des Vertrags als ein Konkurrent gegen den Lizenzgeber eintre-
ten kann. Andererseits kann dies eine positive Wirkung fiir andere
kleine Unternehmen haben, als weitere Lizenznehmer einzutreten und
sich im restlichen Anwendungsbereich zu spezialisieren (wettbe-

werbsfordernder Effekt)' .

¢) Bezugspflichten

Hier handelt es sich um die Verpflichtung des Lizenznehmers, die fiir
die Herstellung der Lizenzprodukte zu verwendenden Materialien
(Roh- und Hilfsstoffe oder Vorprodukte, Zwischenerzeugnisse, Er-
satzteile, Zubehor, Fertigungsmaschinen) allein vom Lizenzgeber oder

einem von diesem bezeichneten Dritten zu beziehen.

Die Bezugspflicht beruht hédufig auf dem Umstand, daB nur der Li-
zenzgeber oder der von ihm benannte Dritte in der Lage ist, die Mate-

rialien oder bestimmte Teile in der erforderlichen Giite zu liefern.

Die Bezugspflichten dienen in erster Linie der Qualitétssicherung der
Lizenzprodukte. Abgesehen von Qualitétserfordernissen konnen sie

auch zur Vermeidung von Schwierigkeiten bei der Ausfuhr ins Aus-

135 BGH, GRUR 1978, 166 —Banddiingerstreuer.
13¢ pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn. 128.
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land oder zum Schutz des Lizenzgebers vor Gewéhrleistungansprii-
chen wegen der Verwendung ungeeigneter Hilfsstoffe vereinbart wer-

den.

Andererseits kann der Lizenznehmer ein Interesse an einer Bezugs-
pflicht haben, die gleichzeitig eine Belieferungspflicht des Lizenzge-
bers bildet. Dies gilt insbesondere fiir die Anfangsphase des Lizenz-
vertrags, wo der Lizenznehmer aufgrund fehlender Erfahrung die

Schwierigkeiten bei der Herstellung der Vertragserzeugnisse hat.

Bei der Vereinbarung von Bezugsbindungen zugunsten des Lizenzge-
bers sind die Lizenzgebiihren meist niedriger oder entfallen vollig.
Der Lizenzgeber erhélt dann die Lizenzgebiihr {iber einen Aufpreis
auf die bezogenen Erzeugnisse'’’. Die Bezugspflicht kann sich auf
geschiitzte oder nicht geschiitzte Gegenstinde beziehen. Bei einer
Verfahrenslizenz 148t sich bestimmen, da3 der Lizenznehmer lizen-
ziertes Verfahren allein mit bezogenen Gerdten oder Maschinen prak-
tizieren darf. Es kann auch vorgesehen werden, da3 der Lizenznehmer
nicht mehr als die vom Lizenzgeber bezogenen Materielmenge her-

stellen darf.

Zu beachten ist, daB3 ein Versto3 gegen Kartellrecht vorliegt, wenn die
Bezugspflichten nicht fiir eine technisch einwandfreie Ausnutzung des
Lizenzgegenstands notwendig sind. Unzuldssig sind deshalb die Be-
zugsbindungen, die sich auf Massenartikel oder handelsiibliche Ein-

bau- oder Ersatzteile beziehen.

d) Pflicht zur Vornahme und Ubermittlung von Verbesserungen
In der Literatur wurde die Meinung vertreten, dal3 ein (insbesondere
ausschlieBlicher) Lizenznehmer beansprucht werden kann, eine schop-

ferisch auswertende Tatigkeit zur Verbesserung des Lizenzgegens-

137 Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 857.
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tands zu leisten'’®. Heutiger Auffassung nach besteht grundsitzlich
keine Pflicht des Lizenznehmers, die Verbesserungen vorzunehmen.
Die Vertragspartner konnen sich jedoch durch den Vertrag verpflich-

139 Weiterhin vertritt man

ten, auf die Verbesserungen bedacht zu sein
die Ansicht in der Literatur, da} sich aus dem Inhalt des Lizenzver-
trags eine derartige Pflicht ergeben kann. Dies komme vor allem in
Betracht, wenn sich die Vertragspartner dariiber einig seien, da3 der

Lizenzgegenstand noch nicht ausgereift sei'*.

Hier stellt sich die Frage, ob der Lizenznehmer vom Lizenzgeber un-
ternommene Verbesserungen mitanwenden mufl. Ein Anwendungs-
zwang in diesem Sinne wird vor allem verneint, wenn es sich um die
»eigentliche®, nicht unter den Lizenzvertrag fallende Neuerungen han-
delt'*!. Es dndert sich nichts daran, auch wenn der Lizenzgeber die

Verbesserungen unentgeltlich anbietet.

Da grundsitzlich beide Vertragspartner ein Interesse daran haben, an
der Fortentwicklung der lizenziereten Technologie teilzuhaben, ist zu
vereinbaren, die Verbesserungen gegenseitig zur Verfiigung zu stel-
len. In diesem Zusammenhang kann dem Lizenznehmer eine
Verpflichtung auferlegt werden, dem Lizenzgeber Erfahrungen oder
Kenntnisse mitzuteilen, die er bei Ausnutzung der Verwertung des
lizenzierten Rechts sammelt, sowie ihm an Verbesserungs- oder An-
wendungserfindungen eine Lizenz zu erteilen (sog. grant-back Klau-

sel).

1% Wertheimer, GRUR 1930, 581; vgl. Rasch, S. 40, bejaht eine solche Pflicht nur,
wenn sich die Verbesserungen auf die ideelle Realisierung der Erfindung bezie-
hen.

1% Lindenmaier, § 9, Rn. 53; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 270, Rn. 810; Ullmann in
Benkard, § 15, Rn. 86.

140 g4 Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 168; Liidecke, GRUR 1952, 211 ff., in
der Meinung, daf3 eine Pflicht des Lizenznehmers zur Verbesserung nur unter
besonderen Umstdnden anzunehmen ist. Folglich sollte man bei einer aus-
schlieBlichen Lizenz mit Stiicklizenzabrede das ,,Reifmachen” der Erfindung
vom grofindustriellen Lizenznehmer erfordern konnen.

' Rasch, S. 40.
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Eine solche Pflicht kann allerdings fiir den Lizenznehmer risikohaft
sein, wenn der Lizenzgeber mehrere Lizenznehmer hat und berechtigt
ist, die Verbesserungen diesen weiterzulizenzieren. Somit verliert der
Lizenznehmer einen mdglichen Wettbewerbsvorsprung gegeniiber
anderen Lizenznehmern, die zugleich seine Konkurrenten sind. Bei
einer Verpflichtung des Lizenznehmers, dem Lizenzgeber eine aus-
schlieBliche Lizenz zu erteilen, verliert er sogar die Mdglichkeit, seine

Erfindung durch Lizenzierung an Dritte zu verwerten.

Dabei miissen die Vertragspartner auf kartellrechtliche Vorschriften
achten, nach denen der Lizenznehmer allein zum Erfahrungsaustausch
oder zur Gewidhrung von (nicht ausschlielichen) Lizenzen auf Ver-
besserungs- bzw. Anwendungserfindungen verpflichtet werden kann,
sofern diesen gleichartige Verpflichtungen des Lizenzgebers entspre-

chen (§ 17 Abs.2 Nr.2 GWB; Art.2 Abs.1 Nr.4 GVO-TT).

e) Pflicht zur Einhaltung bestimmter Preise

In der Regel ist der Lizenznehmer in seiner Preisbestimmung frei. Der
Lizenzgeber kann jedoch ein Interesse an der Preisgestaltung haben.
Dies ist beispielweise der Fall, wenn die Hohe der Lizenzgebiihr vom
Verkaufspreis abhéngig ist. Durch die Preisbindung wird der Lizenz-
geber davor geschiitzt, dal sein Gewinn aufgrund einer unrealisti-
schen Preisstellung des Lizenznehmers verringert wird'*>. Ebenso
vermeidet man hiermit das Risiko, dafl die Wettbewerbsfahigkeit des
Lizenzgebers bzw. anderer Lizenznehmer wegen des zu geringen
Preises unangenehm beeintrachtigt wird. Zum anderen kann der Li-
zenzgeber anhand der Preisbindung etwaige Konkurrenz des Lizenz-

nehmers mit eigenen Produkten verhindern.

Eine Preisbindung kann auf verschiedene Weise erfolgen, etwa durch

die Angabe von Ziffern bzw. Prozenten, oder die Feststellung der
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Hochst- oder Mindestpreise. Denkbar ist auch, dall der Lizenznehmer
auf die Preisstellung eines anderen Lizenznehmers oder eines Dritten

angewiesen ist.

Die Preisbindungen des Lizenznehmers sind jedoch nach deutschem

und europdischem Kartellrecht absolut verboten.

f) Nichtsangriff- bzw. Geheimhaltungspflicht

Dem Lizenznehmer ist es grundsitzlich nicht verwehrt, das ihm iiber-
lassene Patent mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen'*. Allein der
Abschluss des Lizenzvertrags begriindet keine Nichtangriffspflicht
des Lizenznehmers. Dieser Gesichtspunkt beruht darauf, da3 der Li-
zenznehmer nicht fiir etwas gebiihrenpflichtig sein kdnne, was in der

Tat nicht rechtmiBig bestehe'*.

Mit der Nichtangriffsklausel (,,non attack clause®) verpflichtet sich
der Lizenznehmer, das lizenzierte Schutzrecht wihrend seiner Lauf-
zeit nicht durch Einspruch, Beschwerde, Nichtigkeitsklage oder dhnli-
ches zu Fall zu bringen'”’. Die Rechtfertigung einer Nichtangriffs-
pflicht wird dadurch argumentiert, dafl der Lizenznehmer meistens mit
den Problemen des Schutzrechts besonders vertraut sei und daher

leicht Material gegen das Schutzrecht sammeln kénne'*.

Ein stillschweigender Verzicht auf die Erhebung der Nichtigkeitsklage

148

wird von der Rechtsprechung'®’” und dem Schrifttum'*® bejaht, wenn

2 Nirk in Klauer/Méhring, § 9, Rn. 27; Stumpf/Gro8, Der Lizenzvertrag, Rn. 191.

' BGH, GRUR 1957, 482 -Chenillefiiden; BGH, GRUR Int. 1969, 31
-Gewindeschneidapparat; Tetzner, § 9, Rn. 28; Hederich/Gronow, S. 59; Lin-
denmaier, § 9, Rn. 56; Reimer, § 9, Rn. 57; Liidecke/Fischer, Lizenzvertrége,

C 14.

144 Henn, § 24, Rn. 336; Gaul/Bartenbach/Gennen, K. 278, Rn. 840, weisen sogar
darauf hin, daf} ein 6ffentliches Interesse an einer Klage iiber die Nichtigkeit
vermutet wird.

'* Lemke, S. 30; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 212.

146 BGH, WuW/E BGH 100 —Kokillenguss; Weihermiiller, S. 172; Bechtold, § 17
GWRB, Rn. 20; Moschel, § 8, Rn. 471; Kelbel, S. 67 f.

Y7 BGH, GRUR, 1957, 482 f. -Chenillefiden; BGH, GRUR 1971, 243 ff.
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dies aufgrund der Besonderheiten des Vertags als angemessen er-
scheint. Dies wird beispielsweise auch dann angenommen, wenn ein
besonderes Vertrauenverhiltnis zwischen den Vertragsparteien be-
steht, insbesondere der Vertrag einen gesellschaftsdhnlichen Charak-
ter aufweist'*. Dasselbe gilt, wenn der Lizenznehmer durch die Erhe-
bung der Nichtigkeitsklage gegen den Grundsatz von Treu und Glau-
ben  (§ 242 BGB) verstoBen wiirde'”’. Da die Gewéhrung der Frei-
bzw. Gratislizenzen meistens auf besonderen Griinden beruht, geht
man davon aus, dal3 der Lizenznehmer gegen unentgeltliche Lizenzie-

rung auf seinen Angriff verzichtet hat.

Die Nichtangriffspflicht ist gem. § 138 BGB nichtig, wenn die Partei-

en bei Vertragsabschluss die Nichtigkeit des Schutzrechts kannten'”".

Die Vereinbarung einer Nichtangriffsabrede hat zur Folge, daB3 der
Angriff des Lizenznehmers auf das Schutzrecht eine Vertragsverlet-
zung darstellt und die durch den Lizenznehmer erhobene Nichtig-
keitsklage beim Einrede des Schutzrechtsinhabers als unzuléssig ab-

gewiesen wird' 2.

Die Nichtangriffspflicht zeigt sich bei Know-How-Vertrigen als Ge-
heimhaltungspflicht, da hier im Gegensatz zu einem Schutzrecht kein
Angriffsverfahren in Form einer Nichtigkeitsklage moglich ist. Ent-
sprechend der Nichtsangriffspflicht, wodurch die Aufrechterhaltung
des Patents beabsichtigt wird, dient die Geheimhaltungspflicht dem
Nichtoffenkundigwerden des Know-how, wobei ein berechtigtes Inte-

resse des Know-How-Gebers besteht, sein Wettbewerbsvorsprung vor

-Gewindeschneidvorrichtungen; BGH, GRUR 1989, 39, 42 —Flachenentliiftung.

148 Reimer, § 9, Rn. 57; Busse, § 9, Rn. 23; Lindenmaier, § 9, Rn. 56; Henn, § 24,
Rn. 337; Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 214.

9 Tetzner, § 9, Rn. 28; Nirk in Klauer/Mohring, § 9, Rn. 80.

5 BGH, GRUR Int. 1969, 31 ff. -Gewindeschneideapparat; Pagenberg/Geissler,
Muster 1, Rn. 277.

'3 BGH, WuW/E BGH 988, 989 f.

32 BGH, GRUR 1965, 135, ff. -Vanal-Patent, Gaul/Bartenbach/Gennen, K 279,
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den Konkurrenten zu schiitzen. Die Nichtangriffspflicht kann bei der
Know-How-Lizenz iiber eine Geheimhaltungspflicht hinaus bedeuten,
daB3 der Know-How-Nehmer sich damit auf die Klagebefugnis iiber

das Bestehen des Geheimnisses enthilt.

In der Regel muf3 das Schutzrecht (bzw. das Know-How), welches der
Gegenstand der Nichtangriffspflicht ist, sachlich bestimmt sein. All-
gemeine AuBerungen, wie z.B. ,.der Lizenznehmer verpflichtet sich,
alle gegenwirtigen und zukiinftigen Schutzrechte des Lizenzgebers
nicht anzugreifen®, sind grundsitzlich unzuldssig'*>. Ist der Lizenz-
nehmer ein Konzernunternehmen, mufl genau bestimmt werden, wel-

che Unternehmen die Nichtangriffspflicht betrifft'>*.

Nach deutschem Kartellrecht sind die Nichtangriffsklauseln grund-
sitzlich unbedenklich, sofern sie die Laufzeit des lizenzierten Schutz-
rechts nicht liberschreiten (§ 17 Abs.2 Nr.3 GWB). Im Gegensatz da-
zu werden sie im europdischen Kartellrecht nicht als freigestellte
(,,weiBBe*), sondern als widerspruchsfihige (,,graue*) Klauseln katego-

risiert (Art. 4 Abs.2 GVO-TT).

g) Kennzeichnungspflicht

Hierunter ist die Verpflichtung des Lizenznehmers zum Hinweis dar-
auf zu verstehen, dall das betreffende Produkt unter Lizenz des Li-
zenzgebers hergestellt wurde. Dies erfolgt in der Form, die Nummer
des lizenzierten Patents (sog. Patentvermerk), den Namen oder die

Marke des Lizenzgebers an Lizenzerzeugnissen anzubringen'>.

Rn. 842.

'3 BKartA, TB 1969, 98; vgl. Gaul/Bartenbach/Gennen, K. 281, Rn. 846.

13 Vgl. Weihermiiller, S. 173; Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn. 282, driicken in
Anlehnung an einer Entscheidung des BGH (GRUR 1956, 264 f.) aus, daB} die
Nichtangriffspflicht auch die Gesellschafter einer GmbH erfaf3t.

133 pagenberg/Geisler, Muster 4, Rn. 69; Kelbel, S. 67; Ullmann in Benkard, § 15,
Rn. 86. Wird der Lizenznehmer neben dem Patentvermerk, auch zur Darstellung
der Marke vom Patentinhaber verpflichtet, spricht man hier vom ,,qualifizierten
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Denkbar ist auch, entsprechende Angaben in Prospekten, im Schrift-

verkehr, an Mustern und bei Modellen zu verwenden'>°.

An einer Kennzeichnungspflicht konnen beide Vertragspartner Inte-
resse haben. Angesichts des Lizenzgebers ist sie von Bedeutung, da-
mit sein Name oder sein Zeichen am Markt bekannt wird bzw. in Er-
innerung bleibt (Werbefunktion). Sie dient auBerdem dem vorbeugen-
den Schutz der Lizenzgegenstinde bei bestehenden Schutzrechten
(Schutzfunktion) sowie der Beweissicherung hinsichtlich der richtigen
und vollstindigen Lizenzgebiihrenabrechnung (Kontrollfunktion)'®’.
Andererseits erhélt der Lizenznehmer die Moglichkeit, die Lizenzpro-

dukte unter einem bekannten Namen oder einer Marke zu vertreiben

und vom guten Ruf des Lizenzgebers zu profitieren.

Grundsitzlich ist die Kennzeichnungspflicht im Vertrag ausdriicklich
zu bestimmen. Ohne vertragliche Bestimmung kann eine derartige
Pflicht nach Wettbewerbsrecht nur in Betracht kommen, wenn die
Tauschung des Geschiftsverkehrs hinsichtlich der Herkunftsbezeich-

nung es ergeben konnte'*®.

Zu beachten ist, dal3 der Lizenznehmer nach Ablauf des lizenzierten
Schutzrechts (bzw. nach Offenkundigwerden des Know-How) fak-
tisch gezwungen werden kann, eine Markenlizenzvereinbarung mit
dem Lizenzgeber zu schlieBen, um den an die Kennzeichnung ge-
wohnten Kundenkreis nicht zu verlieren bzw. zu irritieren. Aufgrund
dessen erkldaren deutsche und europdische Kartellvorschriften die

Kennzeichnungspflichten fiir unbedenklich, sofern der Lizenznehmer

Patentvermerk* bzw. von ,,Patentvermerken von héherer Stufe, s. zur Typolo-
gie der Zeichenbenutzungsvereinbarungen Schricker, WRP 1980, 121 f.

156 Henn, § 20, Rn. 296; Stumpf/GroB3, Der Lizenzvertrag, Rn. 195; Ullmann in
Benkard, § 15, Rn. 86.

17 Brautigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 109.

%8 Vgl. dazu OLG Frankfurt, WRP 1980, 338 f.
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berechtigt bleibt, auf seine Eigenschaft als Hersteller hinzuweisen (§

17 Abs.2 Nr.5 GWB, Art.1 Abs.1 Nr.7 GVO-TT).

h) Wettbewerbsverbot

Der Lizenznehmer kann durch eine vertragliche Absprache verpflich-

tet werden, keine Erzeugnisse herzustellen oder zu vertreiben, die im
Wettbewerb mit dem lizenzierten Gegenstand stehen. Damit bezweckt
der Lizenzgeber, die mdglichen Konkurrenz des Lizenznehmers zu

verhindern und seine Vorrangstellung am Markt zu festigen.

Neben oben genanntem Verbot, konkurrierende Produkte herzustellen
bzw. zu vertreiben, konnen Wettbewerbsverbote in verschiedenen
Formen gestaltet werden. Denkbar sind beispielsweise die Verpflich-
tung des Lizenznehmers, auf die zur Konkurrenz geeignete Eigenent-
wicklungen zu verzichten oder sich an Konkurrenzunternehmen nicht
zu beteiligen oder mit solchen Unternehmen nicht zusammenzuarbei-

tenlsg.

Wettbewerbsverbote werden haufig fiir die Zeit nach Beendigung des
Lizenzvertrags vorgesehen. So wird der Lizenznehmer verpflichtet,
fiir eine bestimmte Frist nach Vertragsende auf dem vom Lizenz er-
faflten Gebiet in keiner Weise tdtig zu werden. Eine solche Verpflich-
tung spielt vor allem bei Lizenzvertrdgen iiber nicht geschiitzte Erfin-
dungen eine Rolle. Denn der Lizenzgeber kann erhebliche Schwierig-
keit haben, nachzuweisen, dall der Lizenznehmer die iiberlassenen

Betriebsgeheimnisse unbefugt weiter verwendet.

Die Wettbewerbsverbote verstoen gegen §§ 17, 18 GWB. Sie sind
ebenfalls nach Art.3 Nr.2 GVO-TT unzulissig.

159 Weihermiiller, S. 174; Emmerich in Immenga/Mestmaécker, § 20 GWB, Rn. 205,
m.w.Beispielen.
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i) Informationspflicht iiber die Schutzrechtsverletzungen

Eine Pflicht des Lizenznehmers, den Lizenzgeber iiber die Verletzun-
gen des lizenzierten Schutzrechts bzw. unrechtmiBige Nutzung des
Know-How im Vertragsgebiet zu benachrichtigen, 16t sich nach dem
Grundsatz von Treu und Glauben ableiten. Hierin besteht kein Unter-

schied zwischen einfachen und ausschlieBlichen Lizenzen.

Dieser Pflicht liegt der Gedanke zugrunde, dal3 der Lizenznehmer sich
iiber die Verletzungshandlungen Dritter im Lizenzgebiet eher als der
Lizenzgeber informieren kann, was insbesondere bei auslédndischen
Lizenzen der Fall ist'®. Ferner kann der Lizenznehmer verpflichtet
werden, besondere MaBnahmen zur Uberwachung des Marktes beziig-

lich der Ubergriffe Dritter zu treffen'®".

Hingegen hat der Lizenznehmer keine Pflicht, das Schutzrecht gegen
Nichtigkeitsklagen bzw. Loschungsantrige zu verteidigen'®’. Auf-
grund der Aktivlegitimation ist der ausschlieBliche Lizenznehmer
zwar befugt, gegen Verletzungshandlungen Dritter entgegenzutreten,

er hat aber keine Verpflichtung dazu'®.

Im Unterschied zum ausschlieBlichen Lizenznehmer darf ein einfacher
Lizenznehmer gegen Schutzrechtsverletzer nur vorgehen, wenn der
Lizenzgeber ihm eine ProzeBfiihrungsbefugnis erteilt. Eine solche

Befugnis ist fiir einen konkreten Einzelfall oder generell zu erteilen.

10 pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn. 270.

1! Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 206.

'%2 Krasser/Schmidt, GRUR Int. 1982, 324, 333; Weihermiiller, S. 169.

19 Insofern wird in der Literatur empfohlen, daB dem ausschlieBlichen Lizenzneh-
mer die Verpflichtung auferlegt wird, geeignete MaBinahmen zur Verhiitung der
Verletzungshandlungen zu treffen und gegebenenfalls eine Klage zu erheben
oder dem Lizenzgeber dabei Beistand zu leisten, so z.B. Stumpf/Grof3, Der Li-
zenzvertrag, Rn. 208; vgl. auch Art. 2 Abs. 1 Nr. 6 b GVO-TT erklért derartige
Verpflichtungen fiir nicht wettbewerbsbeschrankend.
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2- Allgemeine Pflichten des Lizenzgebers

a) Aufrechterhaltung und Verteidigung des Schutzrechts

Die Hauptpflicht des Lizenzgebers ist, das lizenzierte Schutzrecht
oder Know-How zur Verfiigung des Lizenznehmers zu stellen. Durch
den Lizenzvertag wird dem Lizenznehmer ein positives Recht einge-
raumt. Insofern muf} der Lizenzgeber auch dafiir sorgen, dem Lizenz-
nehmer einen vertragsmifBigen Gebrauch der Lizenz zu ermoglichen.
Zum vertraglichen Gebrauch gehort zunédchst das Bestehen des
Schutzrechts. Der Lizenzgeber ist daher wihrend der Vertragsdauer
verpflichtet, die Vertragsschutzrechte aufrechtzuerhalten bzw. Schutz-

rechtsanmeldungen weiter zu verfolgen'®',

In diesem Zusammenhang mul3 der Lizenzgeber die Patentgebiihren
(§§ 17, 20 Abs.1 Nr.3 PatG) zahlen und das fiir die Aufrechterhaltung
und die Weiterverfolgung des Schutzrechts erforderliche Verfahren
durchfiihren. Durch eine vertragliche Absprache konnen die Schutz-
rechtsgebiihren dem Lizenznehmer aufgebiirdet werden. Nach herr-
schender Meinung ist der ausschlieBliche Lizenznehmer verpflichtet,
die Jahresgebiihren zu tragen, falls es nicht anders vereinbart wird'®.
Bei einer einfachen Lizenz wird allgemein anerkannt, daf die Pflicht
zur Zahlung der Jahresgebiihren grundsitzlich den Lizenzgeber

trifft!%e,

Fiir die Rechtsfolgen einer Verletzung der Verpflichtung zur Anmel-
dung und Aufrechterhaltung haftet der Lizenzgeber gem. § 581 Abs.2
1.V.m. §§ 535, 536, 536a, 543 BGB. Demnach kann der Lizenznehmer

1% 1 indenmaier, § 9, Rn. 37; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 87;
Gaul/Bartenbach/Gennen, K 137, Rn. 372; Martinek, S. 246; Henn, § 22, Rn.
327.

15 Busse, § 9, Rn. 13; Liidecke/Fischer, Lizenzvertrage, C 85; Nirk in Klau-
er/Mohring, § 9, Rn. 79; Reimer, § 9, Rn. 59; Henn § 22, Rn. 328; a.A.
Gaul/Bartenbach/Gennen, K 373.

166 Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 201 m.w.N.
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die Minderung der Lizenzgebiihr oder einen Schadenersatz wegen

Nichterfiillung verlangen oder den Vertrag fristlos kiindigen.
Umstritten ist, ob der Lizenzgeber ohne Zustimmung des (insbesonde-

re ausschlieBlichen) Lizenznehmers auf das Schutzrecht verzichten
kann'®’. In einem solchen Fall kommen vertragliche Schadenersatz-

verpflichtungen des Lizenzgebers in Betracht.

Grundsitzlich hat der Lizenzgeber erforderliche Priifungsantriage gem.
§ 44 PatG zu stellen und Priifkosten zu tragen'®®. Zudem ist es die
Aufgabe des Lizenzgebers, das lizentierte Schutzrecht gegeniiber An-
griffen Dritter, wie Nichtigkeits- oder Loschungsklage, zu verteidi-
gen'®”. Denn ansonsten konnte die aus dem Monopolrecht abgeleitete
Nutzungsbefugnis des Lizenznehmers eingeschrinkt oder gegens-
tandslos werden. Im Hinblick darauf muf3 der Lizenzgeber auch die
Zustimmung des ausschlieBlichen Lizenznehmers erhalten, bevor er
sich mit dem Nichtigkeitskldger iiber die Riicknahme der Nichtig-
keitsklage gegen Einrdumung einer Freilizenz einigt, weil dies die

AusschlieBlichkeitsposition des Lizenznehmers beeintrdachtigen wiir-

170
de'™,

Fraglich ist, ob der Lizenzgeber verpflichtet ist, gegen Schutzrechts-
verletzungen einzuschreiten. Die herrschende Ansicht verneint eine

solche Pflicht unabhidngig davon, ob es sich um eine ausschlieliche

171

oder eine einfache Lizenz handelt' *". Begriindet wird dies fiir die aus-

17 Reimer, § 9, Rn. 96; Liidecke/Fischer, Lizenzvertrdge, C 93; a.A. Ullmann in
Benkard, § 15, Rn. 87; Stumpf/GroB3, Der Lizenzvertrag, Rn. 267.

'® Gaul/Bartenbach/Gennen, K 373; Lindenmaier, § 9, Rn. 37.

1% Nirk in Klauer/Mohring, § 9, Rn. 59; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 81; vgl.
Lindenmaier, § 9, Rn. 37, verneint grundsétzlich eine solche Pflicht des Lizenz-
gebers, und bejaht nur, wenn die Auswirkungen bei der Verneinung fiir den Li-
zenznehmer unzumutbar wire.

170 Gaul/Bartenbach/Gennen, K 380.

"I Liidecke/Fischer, Lizenzvertrdge, C 108; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 87;
Krasser/Schmidt, GRUR Int. 1982, 324, 331; a.A. Stumpt/GroB, Der Lizenzver-
trag, Rn. 279, sprechen fiir die Pflicht des Gebers einer einfachen Lizenz, gegen
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schlieBliche Lizenz dadurch, daB3 der ausschlieBliche Lizenznehmer
aufgrund des dinglichen Charakters seiner Lizenz gegen jeden Verlet-
zer selbst vorgehen kann (eigenstindige Aktivlegitimation). Dieselbe
Moglichkeit hat der einfache Lizenznehmer wegen seiner schuldrecht-
lichen Position nicht. Dennoch wird die Pflicht des Lizenzgebers ver-
neint, gegen Verletzungen Dritter vorzugehen, weil der Lizenzgeber
einer einfachen Lizenz berechtigt sei, beliebig weitere einfache Lizen-

zen sowie Freilizenzen zu erteilen.

Ferner ist der Know-How-Geber verpflichtet, wihrend der Laufzeit
des Vertrags das lizenzierte Know-How geheimzuhalten, eine Kennt-
niserlangung von Dritten zu verhindern. Fiir die Rechtsfolgen einer
Verletzung dieser Pflicht gelten die gleichen Bestimmungen wie bei
der Verletzung der Verpflichtung des Lizenzgebers zur Aufrechterhal-

tung des lizenzierten Schutzrechts.

b) Beihilfepflicht, Pflicht zur Ubermittlung von Verbesserungen

Der Lizenzgegenstand stellt meistens eine Neuheit dar. Aufgrund des
Erfahrungsmangels ist der Lizenznehmer hiufig nicht imstande, das
lizenzierte Schutzrecht bzw. Know-How selbst bestmdglich in
Gebrauch zu nehmen. Deshalb ist der Lizenzgeber iiber die Lizenz-
gewahrung hinaus verpflichtet, notwendige Beihilfe zur optimalen
Handhabung zu leisten. Gemeint sind beispielsweise technische Bera-
tungen, die Aushidndigung erforderlicher Unterlagen bzw. Modelle
sowie die Weitergabe der Erfahrungen und Verbesserungen'’>. Unter
Umstidnden kann es auch notwendig sein, dafl der Lizenzgeber seine
Arbeitnehmer bei der Anfangsphase oder wéhrend der Vertragsdauer

zur Verfiigung stellt, um den Lizenznehmer technisch zu unterstiitzen.

Verletzer vorzugehen, weil nur er in der Lage sei, dies zu tun; Henn, § 21, Rn.
321, bejaht die Verteidigungspflicht des Lizenzgebers sowohl einer ausschlief3li-
chen, als auch einfachen Lizenz aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes.

172 Kelber, S. 64; Lindenmaier, § 9, Rn. 37; Martinek, S. 244 f.
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Die Aufwendungen aufgrund der Beihilfe bzw. der Unterstiitzung des
Lizenzgebers sind in der Regel vom Lizenznehmer zu iibernehmen.
Zur Vermeidung spiterer Auseinandersetzungen wére es sinnvoll, im
Vertrag eindeutig festzustellen, wer die dadurch entstehenden Kosten

tragen soll.

Genauso wie der Lizenznehmer, ist der Lizenzgeber nicht verpflichtet,
die lizenzierten Schutzrechte bzw. das lizenzierte Know-How zu ver-
bessern und weiterzuentwickeln, oder etwaige Verbesserungen dem
Lizenznehmer zu iiberlassen'”. Er kann iiber die Verbesserungserfin-
dungen frei verfiigen, sofern keine abweichende Vereinbarung besteht
oder aus dem Sinn und Zweck des Vertrags etwas anderes zu entneh-

men ist'”,

In der Praxis ist es hdufig der Fall, da3 die Verbesserungs- und An-
wendungserfindungen in den Vertragsgegenstand einbezogen wer-
den'”. Die Zurverfiigungstellung der Verbesserungen kann entgeltlich
oder unentgeltlich sein. Denkbar ist auch die Gegenleistung des Li-
zenznehmers in der Form zu gestalten, dal3 er die Verbesserungen des

Vertragsgegenstands dem Lizenzgeber iibermittelt.

Ubrigens kann dem Lizenznehmer untersagt werden, nach Vertrags-
ende die mitgeteilte Erfahrungen und Verbesserungen weiter zu nut-
zen. Zu beachten ist dabei, daB3 eine echte Riickfiihrung von Erfah-

rungswissen praktisch unmoglich ist.

¢) Gewihrleistungspflichten des Lizenzgebers
aa) Haftung fiir Sachméngel

Der Lizenzgeber hat entsprechend dem Charakter des Lizenzvertrags

als ein gewagtes Geschift nicht fiir wirtschaftliche Eigenschaften ein-

' Vgl. RG, GRUR 1938, 563, 565; Reimer, § 9, Rn. 58; Ullmann in Benkard, § 15,
Rn. 89; Pagenberg/Geissler, Muster 4, Rn. 42.
1" Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 288.
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zustehen. Insofern haftet er abgesehen von besonderen Zusicherungen
weder fiir die Ertragsfiahigkeit bzw. die Rentabilitdt, noch fiir die Fab-

rikationsreife und die Wettbewerbsfihigkeit der Lizenzprodukte'’.

Hingegen haftet er nach einhelliger Auffassung in Rechtsprechung'”’

178

und Schrifttum '® fur die technische Ausfiihrbarkeit und Brauchbar-

keit des Lizenzgegenstands.

Dartiber, was unter technischer Ausfiihrbarkeit und unter Brauchbar-
keit zu verstehen sind, besteht keine Einigkeit. Im Allgemeinen ist die
Ausfiihrbarkeit gegeben, wenn die Erfindung mit den der gegenwarti-
gen Technik zur Verfligung stehenden Mitteln innerhalb eines ange-
messenen Zeitraums und ohne unzumutbare Aufwendungen ausge-
fiilhrt werden kann'”’. Technische Brauchbarkeit bedeutet, dafl mit
dem Vertragsprodukt der von den Vertragspartnern erstrebte techni-

. . 180
sche Verwendungszweck zu erreichen ist ™.

Die Haftung des Lizenzgebers fiir technische Eigenschaften richtet
sich zundchst danach, ob vertragliche Zusicherungen bestehen. Sind
derartige Zusicherungen der Fall, so hat der Lizenznehmer beim Feh-

len zugesicherter Eigenschaften einen Anspruch auf Schadenersatz

7> Henn, § 21, Rn. 325.

¢ RG, GRUR 1932, 865 ff.; BGH, GRUR 1960, 44 f. —~Uhrgehduse; BGH, GRUR
1974, 40, 43 —Bremsrolle; BGH, GRUR 1978, 166 f. -Banddiingerstreuer; Nirk
in Klauer/Mohring, § 9, Rn. 59; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 108; Liide-
cke/Fischer, Lizenzvertrige, B 20.

""BGH, GRUR 1955, 338 ff. -Brillengliser; BGH, GRUR 1965, 298 ff.
-Reaktions-Messgerdt; BGH, GRUR 1979, 768 ff. -Mineralwolle.

178 Tetzner, § 9, Rn. 17; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 102; Langen, S. 10; Reimer,
§ 9, Rn. 37; Liidecke/Fischer, Lizenzvertrége, B 9; Stumpf/GroB, Der Lizenzver-
trag, Rn. 292; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 154, Rn. 445; Malzer, GRUR 1971,
96 ft.

179 Nirk in Klauer/Mohring, § 9, Rn. 73.

80 BGH, GRUR 1979, 768 -Mineralwolle; Henn, § 21, Rn. 310; Stumpf/GroB, Der
Lizenzvertrag, Rn. 300.
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wegen Nichterfiillung'®'. Diese Rechtsfolge basiert auf § 581 Abs.2
1.V.m. §§ 536 Abs.2, 536a Abs.1 BGB.

Hat die Durchfiihrung des Lizenzvertrags mit Zusicherungen techni-
scher Ausfiihrbarkeit nocht nicht begonnen, so steht dem Lizenzneh-
mer bei fehlender technischer Ausfiihrbarkeit ein Riicktrittsrecht zu'™.
Nach Ansicht des BGH ist eine Auflosung nur fiir die Zukunft mog-
lich, wenn der Vertrag bereits durchgefiihrt wird'®. Die beim Ver-
tragsabschluss vorhandene Kenntnis des Lizenznehmers davon, daf3

zugesicherte Eigenschaften nicht vorliegen, schliefit gem. § 536b

BGB jeden Gewéhrleistungsanspruch aus.

Im Falle, daB sich keine ausdriickliche oder stillschweigend entstan-
dene Zusicherungen dem Vertrag entnehmen lassen, bestimmt sich die
Haftung des Lizenzgebers fiir technische Ausfiihrbarkeit und Brauch-
barkeit nach den Grundséitzen der Sachméngelhaftung (§ 581 Abs.2
1.V.m. § 536 BGB). Demzufolge darf der Lizenzgegenstand nicht mit
Fehlern behaftet sein, die seine Tauglichkeit zu dem vertragsgeméfen
Gebrauch autheben oder mindern. Hierfiir ist der vertragliche Zweck
entscheidend'™. Dabei sind Anfangsschwierigkeiten hinzunehmen

und gefahrden nicht den Vertragszweck.

Fiir die Haftung des Lizenzgebers kann es auch mafBigeblich sein, ob
der Lizenzgegenstand ausreichend erprobt oder noch verbesserungs-
bediirftig ist. Wenn der Lizenznehmer bei Vertragsabschluss vom un-

gereiften Zustand des Lizenzgegenstands Kenntnis hatte oder ihm

'8 BGH, GRUR 1970, 547, 549 —Kleinfilter; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 106;
Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn. 65; Bernhardt/Krasser, S. 704 f.

82 BGH, GRUR 1965, 298 —Reaktions-Messgerit.

" BGH, GRUR 1959, 616, 617 —Metallabsatz.

'8 BGH, GRUR 1979, 768 -Mineralwolle; Stumpf/Gro, Der Lizenzvertrag,
Rn. 302; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 155, Rn. 446.
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Erprobungs- bzw. Verbessrungspflichten auferlegt wurden, kann dies

zur Enthaftung des Lizenzgebers fiihren'™.

Bei fehlender technischer Ausfiihrbarkeit kann der Lizenznehmer vom
Vertrag zuriicktreten, mit der Folge, daB3 fiir die Zukunft seine Ver-
pflichtung zur Lizenzgebiihrzahlung entfdllt. Da der Riicktritt mit
Wirkung ex tunc das Vertragsverhiltnis in ein Riickabwicklungs-
schuldverhiltnis {iberleitet, kann der Lizenznehmer auch bereits von

ihm erbrachte Leistungen zuriickverlangen'®.

Neben diesem Riicktrittsrecht steht dem Lizenznehmer zu, je nach
dem Umfang des Sachmangels die Lizenzgebiihr zu mindern oder
iiberhaupt die Zahlung zu verweigern'®’. Ist die Nichtausfithrbarkeit
bereits bei Vertragsabschluss vorhanden oder entsteht danach infolge
Verschuldens des Lizenzgebers, so kann der Lizenznehmer einen

Schadenersatz beanspruchen'™.

Andererseits lehnen einige Autoren die Haftung des Know-How-
Gebers fiir technische Ausfiihrbarkeit und Brauchbarkeit ab, soweit
keine abweichende Vereinbarung besteht. Dies wird dadurch begriin-
det, dafl der Know-how-Geber aufgrund des dienstvertraglichen Cha-
rakters des Know-How-Vertrags nur verpflichtet ist, sein technisches
Wissen dem Know-How-Nehmer zu tibermitteln, und gegebenenfalls

ihn zu unterrichten'®’.

bb) Haftung fiir Rechtsméngel

aaa) Rechtsméngel bei Vertragsabschluss

Der Lizenzgeber hat dafiir einzustehen, dal das lizenzierte Schutz-

recht existiert und er hieriiber verfiigungsberechtigt ist. Beim Vorlie-

185 Osterrieth in Pfaff, Lizenzvertrage, B I, Rn. 152; Henn § 21, Rn. 312.

'8 Einhellige Ansicht; statt alller s. Reimer, § 9, Rn. 38.

87 Nirk in Klauer/Méhring, § 9, Rn. 74, m.w.N. aus der BGH-Rechtsprechung.
' BGH, GRUR 1979, Rn. 768 —Mineralwolle.

189S0 z.B. Gaul/Bartenbach/Gennen, Q 20, Rn. 45.
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gen eines Mangels in diesem Sinne ist er gem. § 581 Abs.2 i.V.m. §§

536, 536a BGB zum Schadenersatz verpflichtet'”’.

Dagegen obliegt dem Lizenzgeber grundsédtzlich nicht die Haftung fiir
den zukiinftigen Bestand des Schutzrechts, der durch eine eventuelle
Nichtigtkeit bzw. Vernichtung beeintrachtigt werden kann. Trotz der
»eX tunc® Wirkung der Nichtigkeitserklarung bleibt der Lizenzvertrag
voll fiir die Vergangenheit wirksam. Somit wird der Lizenznehmer
nicht von seiner Pflicht zur Gebiihrzahlung befreit. Der Grund hierfiir
ist, da3 der Lizenznehmer bis zur Nichtigkeitserkldrung eine tatséchli-

che Nutzungsmdglichkeit an dem lizenzierten Patent gehabt hat'”'.

Bei Know-How-Vertragen beschréikt sich die Haftung des Lizenzge-
bers im wesentlichen auf das Vorhandensein und die Aufrechterhal-
tung des Geheimnisschutzes. Ein Rechtsméngel kann auch vorliegen,
wenn das zur Verfiigung gestellte Know-How mit einem bereits exis-

tierenden Schutzrecht zusammenstoBt' 2.

Als weitere Rechtsmingeln kommen die schon bei Vertragsabschluss
vorhandenen Belastungen durch Niebrauch, Pfandrecht oder Lizen-
zen zugunsten von Dritten, die Abhéngigkeit von einem anderen
Schutzrecht oder das Bestehen eines Vorbenutzungsrechts, eine er-
kliarte Lizenzbereitschaft (§ 23 PatG) oder eine erteilte Zwangslizenz
(§ 24 PatG) in Betracht.

Beim Vorliegen der vorbezeichneten Mingel ist der ausschlieBliche
Lizenznehmer nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zuriickzutre-
ten, die vereinbarte Leistung zu verweigern oder Schadenersatz wegen

Nichterfiillung zu verlangen. Er darf aber auch die Lizenzgebiihren im

% BGH, GRUR 1960, 44, 45 —Uhrgehduse; BGH, GRUR 1991, 332, 333
—Lizenzmangel.

' BGH, GRUR 1957, 595, 596 —Verwandlungstisch; Nirk, GRUR, 1970, 329 ff.;
Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 111.

192 Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 333.
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MalBle der Beeintrichtigung seiner Rechte mindern. Die Geltendma-
chung dieser Anspriiche ist allerdings nur moglich, sofern der Lizenz-
nehmer nicht bei Vertragsabschluss die Méngel kannte (vgl. § 536b S.
1 BGB)'*.

Die oben genanten Rechte stehen dem einfachen Lizenznehmer nur
eingeschrinkt zu. Aufgrund der Rechtsposition des einfachen Lizenz-
nehmers konnen einige Belastungen, etwa ein vorhandanes Vorbenut-
zungrecht oder eine bestehende Zwangslizenz, keinen Rechtsmangel
begriinden, da er ohnehin mit weiteren Lizenzvergaben durch den Li-

zenzgeber rechnen muB'”*.

bbb) Rechtsméngel nach Vertragsabschluss

Denkbar ist weiterhin eine Haftung des Lizenzgebers fiir Rechtsmén-
gel, die erst nach Vertragsabschluss entstehen. Hierzu gehoéren zu-
nédchst die Fille, in denen nachtriglich aus naturgesetzlichen Griinden
die Nichtpatentierbarkeit einer lizenzierten Erfindung auftritt, oder

Know-How aus technischen Griinden tiberhaupt nicht ausfiihrbar ist.

Weitere Rechtsméngel stellen die Abhingigkeit des lizenzierten Pa-
tents von einem dlteren Patent oder Vorbenutzungsrechten Dritter dar.
Im ersteren Tatbestand ist fiir die Nutzung des lizenzierten Schutz-
rechts die Zustimmung des Inhabers des élteren Patents erforderlich.
Zwar stehen Vorbenutzungsrechte einer Nutzung der Vertragsschutz-
rechte durch den Lizenznehmer nicht entgegen, beeintrdchtigen je-

doch die AusschlieBlichkeit der Lizenz.

Bei der Abhéngigkeit des lizenzierten Patents ist der Lizenznehmer
fiir die Zeit, in der er den Lizenzgegenstand nicht vertragsméafig ver-

wenden kann, von der Zahlung der Lizenzgebiihr befreit. Er kann eine

193 Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 336; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 162,
Rn. 468.
194 Vgl. Krasser/Schmidt, GRUR Int. 1982, 324, 337; Bernhardt/Krasser, S. 708.
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angemessene Minderung der Lizenzgebiihr beanspruchen, wenn ledig-
lich eine Verletzung der vertraglichen Rechte der Fall ist (§ 581 Abs.
21i.V.m. § 536 Abs.1 BGB).

Anstelle dieser Rechte kann er aber auch gem. § 543 Abs.3 BGB dem
Lizenzgeber eine Frist zur Beseitigung des Mangels sezten. Die Besei-
tigung ist entweder durch Vernichtung bzw. Erloschen des &lteren
Patents, durch Erwerb des &lteren Rechts oder durch eine Genehmi-
gung des Inhabers dlteren Patents moglich. Nach dem fruchtlosen Ab-
lauf der Frist ist der Lizenznehmer zur Kiindigung des Vertragsver-

haltnisses berechtigt'”.

Die Geltendmachung eines Vorbenutzungsrechts gem. § 12 PatG be-
eintrdchtigt die AusschlieBlichkeitsstellung des Lizenznehmers. In
einem solchen Fall steht dem Lizenznehmer ein Minderungsrecht zu.
Der Lizenzvertrag kann auch fristlos gekiindigt werden, wenn durch
ein Vorbenutzungsrecht die Geschéiftsgrundlage des Lizenzvertrags
derart beriihrt wird, daf3 eine Fortsetzung des Vertrags auch im Falle
der Minderung der Lizenzgebiihr dem Lizenznehmer nicht mehr zu-

mutbar ist'”®.

Die nachtrédgliche Erteilung einer Zwangslizenz verletzt ebenfalls wie
die Existenz eines Vorbenutzungsrechts die Rechtsposition des aus-
schlieBlichen Lizenznehmers. Daher ist dem Lizenznehmer nach dem
Umfang der Beeintrachtigung ein Minderungs- oder Kiindigungsrecht
zuzubilligen'”’. Da der Patentinhaber im Gegensatz zum Vorbenut-

zungsrecht fiir die Zwangslizenz eine Lizenzgebiihr erhilt, ist gem.

195 Liidecke/Fischer, Lizenzvertrdge, C 57; Henn, § 21, Rn. 319; Nirk in Klau-
er/Mohring, § 9, Rn. 69.

"% RG, GRUR 1936, 1056, 1059.

7 Rasch, S. 52; vgl. Reimer, § 9, Rn. 32, bejaht ein Kiindigungsrecht nur in Aus-
nahmefallen.
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§ 285 BGB auch ein Anspruch des Lizenznehmers auf die Ubertra-

gung der Zwangslizenzgebiihren nicht ausgeschlossen'”®.
G- Die Beendigung des Lizenzvertrags

Die Dauer des Lizenzvertrags kann im Rahmen der kartellrechtlichen
Grenzen von den Parteien frei vereinbart werden. Beim Fehlen einer
Regelung iiber die Vertragsdauer gilt der Patentlizenzvertrag im Zwei-

fel als fiir die Dauer des Patents abgeschlossen'””.

Liegen einem Lizenzvertrag mehrere Schutzrechte mit unterschiedli-
cher Laufzeit zugrunde, so ist davon auszugehen, daf3 der Vertrag erst
mit Ablauf des letzbestehenden Schutzrechts endet. Dies gilt jedoch,
solange vertragswesentliche Schutzrechte noch nicht ausgelaufen
sind®®.

Wird die Dauer des Know-How-Vertrags nicht vereinbart, so lduft er
auf unbestimmte Zeit. Dem Know-How-Nehmer kann die Nutzung
des Know-How nach Ablauf des Vertags untersagt werden. Ein sol-
ches Verbot ist regelmifig zuldssig, sofern das lizenzierte technische

. . . 201
Wissen noch geheim ist

. Handelt es sich bei der Lizenzierung eines
Schutzrechts um ein begleitendes Know-How, so dauert der Lizenz-
vertrag im Falle des Auslaufs des lizenzierten Schutzrechts auf unbe-
stimmte Zeit fort, in dem die Lizenzgebiihr angemessen verringert

wird?®?,

Neben ordentlicher Kiindigung kann der Lizenzvertrag durch au3eror-

198 Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 354; Nirk in Klauer/Mdhring, § 9, Rn.71;
Gaul/Bartenbach/Gennen, K 168, Rn. 481; Reimer, § 9, Rn. 32.

' RG, GRUR 1937, 1003, 1005; RG, GRUR 1940, 558, 559; Lindenmaier, § 9,
Rn. 59; Kelbel, S. 64; Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn.294; Ullmann in Ben-
kard,

§ 15, Rn. 36.

2% Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 477.

2" BGH, GRUR 1980, 750, 751 —Pankreaplex; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 118.

292 Krasser/Schmidt, GRUR Int. 1982, 324, 340.
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dentliche Kiindigung ,,aus wichtigem Grunde* ein vorzeitiges Ende
finden. Ein wichtiger Grund besteht, wenn dem Kiindigenden unter
Beriicksichtigung aller Umstidnde des Einzelfalls und unter Abwégung
der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Lizenzverhéltnisses

nicht mehr zugemutet werden kann (vgl. § 543 Abs.1 BGB)*”.

Wichtige Griinde, die eine auBerordentliche Kiindigung rechtfertigen,
richten sich nach den Pflichten der Vertragsparteien. Ublich sind die
Klauseln, die dem Lizenzgeber ein Kiindigungsrecht fiir den Fall ge-
wéhren, da3 der Lizenznehmer die Fertigung der Vertragsprodukte
nicht bis zu einem festgelegten Zeitpunkt aufnimmt, sich nicht an die
Qualitdtsvorschriften hélt oder die Zahlung der Lizenzgebiihr inner-
halb einer angemessenen, fest vereinbarten Verldngerungsfrist nicht

erfolgt®™.

Eine auBerordentliche Kiindigung kann auch bei einer erheblichen
Erschiitterung der Vertrauensgrudlage in Betracht kommen, insbeson-
dere wenn der Lizenzvertrag einen gesellschaftsdhnlichen Charakter
hat®®”. Eine Erschiitterung der Vertrauensgrundlage konnen beispiels-
weise uniiberwindliche Meinungsverschiedenheiten, beharrliches
Leugnen der Vertragspflichten, Versto3 des Lizenzgebers gegen ver-
tragliche Mitwirkungspflichten, wirtschaftliche Unverwertbarkeit des
Vertragsprodukts, Verletzung der Ausfiihrungspflicht durch den Li-

zenznehmer bilden®%.

SchlieBlich ist anzumerken, dal der Lizenznehmer die Verwertung
des Patents nach Vertragsende aufzustellen hat. Weitere Benutzung,

sofern der Patentschutz fortdauert, stellt eine Patentverletzung dar.

2% ygl. BGH, GRUR 1992, 112, 114 —Pulpwash; BGH, GRUR 1997, 610, 611
-Tinnitus-Masker.

204 Osterrieth in Paff, B I, Rn. 208 f.

295 RG, GRUR 1934, 37 —Schleudermaschinenbau; BGH, GRUR 1959, 616, 617
—Metallabsatz.

206 Henn, § 16, Rn. 219; Stumpf/Grof3, Der Lizenzvertrag, Rn. 486.
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Eine Ausnahme bildet hier das sog. Auslaufrecht des Lizenznehmers.
Demnach darf der Lizenznehmer die wéhrend der Vertragszeit herge-
stellte Lizenzgegenstéinde auch nach Vertragsablauf verduflern bzw. in

Verkehr bringen®”’.

207 Gaul/Bartenbach/Gennen K 143; Schulte, §15, Rn. 33; Ullmann in Benkard, §
15, Rn. 118.
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TEIL II- DER LIZENZVERTRAG IM DEUTSCHEN KAR-
TELLRECHT

A- Uberblick iiber die Neuregelung durch 6. GWB-Novelle

Am 01.01.1999 tratt die 6. GWB-Novelle in Kraft, wodurch die §§ 20,
21 GWB (a.F.) von §§ 17, 18 GWB (n.F.) im Wege zur Ubereinstim-
mung mit europdischem Recht ersetzt worden sind**®. Die neuen Vor-
schriften haben den Inhalt der aufgehobenen Bestimmungen in gro-
fem Umfang beibehalten, so daf auf die Rechtsprechung und Litera-
tur zur Rechtslage vor der Neuregelung -von einigen Ausnahmen ab-

gesehen- auch weiterhin zuriickgegriffen werden kann.

In § 17 Abs.1 GWB werden ,,erteilte” und ,,angemeldete Patente und
Gebrauchsmuster nunmehr gleichbehandelt. Beschrankungen hinsicht-
lich des technischen Anwendungsbereichs wurden entsprechend Art.2

Abs.1 Nr.8 GVO-TT vom Verbot ausgenommen.

Die bereits in § 20 Abs.2 Nr.2 GWB geregelte Erlaubnis von Preis-
bindungen wurde ersatzlos gestrichen. Hiermit ist der offene Konflikt
mit EG-Kartellrecht beseitigt, nach dem die Preisbindungen als

schwarze Klauseln kategorisiert und absolut verboten sind.

Anders als die frithere Regelung erklart der neue § 17 Abs.2 Nr.2
GWRB die Verpflichtungen zur Gewéhrung von Lizenzen auf Verbes-
serungs- und Anwendungserfindungen fiir zuléssig, nur wenn derarti-
ge Lizenzen in der ,,nicht ausschlieBlichen® Form erteilt werden. Da-
durch wird eine Anpassung an Art.2 Abs.l] Nr.4 GVO-TT verwirk-
licht.

2% Kahlenberg, BB, 1998, 1593, 1596; Gassner, S. 85; Bunte, DB 1998, 1748,
1751. Eine volle Harmonisierung ist allerdings nicht vorgenommen, insofern kri-
tisch Bechtold, BB, 1997, 1853, 1855.
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AuBlerdem ist der Freistellungskatalog in § 17 Abs.2 GWB durch den
neuen § 17 Abs.2 Nr.4 GWB erweitert worden. Demnach darf der
Lizenznehmer zur Mindestnutzung oder zur Zahlung einer Mindestli-
zenzgebiihr verpflichtet werden. Dies entspricht im wesentlichen der
Regelung des Art.2 Abs.1 Nr.9 GVO-TT. Die Freistellung in der letz-
genannten Vorschrift fiir die Verpflichtung des Lizenznehmers, die
bestmoglichen Anstrengungen bei der Herstellung und Vermarktung
des Lizenzerzeugnisses zu unternehmen, enthilt jedoch § 17 Abs.2

Nr. 4 GWB nicht.

Der neu geschaffene § 17 Abs.2 Nr.5 GWB bezeichnet bestimmte
Kennzeichnungsverpflichtungen des Lizenznehmers entsprechend

dem Art.1 Abs.1 Nr.7 GVO-TT als unbedenklich.

§ 20 Abs.2 Nr.5 GWB (a.F.) ist ersatzlos gestrichen worden, wonach
die Verpflichtungen unbedenklich waren, soweit sie sich auf die Re-
gelung des Wettbewerbs auf Markten auflerhalb des Geltungsbereichs
des GWB beziehen.

Weiterhin ist das Erlaubnisverfahren in § 20 Abs.3 GWB (a.F.) neu-
gestaltet. Zur Erleichterung der Erlaubnis wurde in § 17 Abs.3 S.2
GWB ein Widerspruchsverfahren eingefiihrt. Somit gilt die Freistel-
lung als erteilt, wenn die Kartellbehorde nicht innerhalb einer Frist

von drei Monaten seit Eingang des Freistellungsantrags widerspricht.

§ 18 GWB iibernimmt auch im wesentlichen die Regelung des friihe-
ren § 21 GWB (a.F.) und sieht eine entsprechende Anwendung des
§ 17 GWB auf Know-How-Vertrdge vor, wenn solche wesentliche

und identifizierte Betriebsgeheimnisse zum Gegenstand haben™.

209§ zur Definition der Begriffe ,, wesentlich® und ,, identifiziert Art. 10 Nr. 3, 4
GVO-TT.
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Ferner erweitert § 18 GWB den Anwendungsbereich des § 17 GWB
auf gemischte Vertrage und andere Vertridge, die die Lizenzierung von
anderen Schutzrechten, wie Marken, Geschmacksmustern oder Urhe-
berrechten betreffen, soweit sie zur Verwirklichung des mit einem
Lizenzvertrag i.S.v. § 17 oder § 18 Abs.1 und 2 GWB verfolgten

Hauptzwecks beitragen.

Wie bisher beziehen sich die beiden Vorschriften nicht nur auf die
Lizenzierung von Schutzrechten, sondern auch auf deren Verdufe-
rung, um eventuelle Mif3brauchsfille zu verhindern, an denen Ver-
tragspartner die Lizenzierung des Schutzrechts zur Umgehung der

Vorschrift als eine VerduBBerung des Schutzrechts bezeichnen.
B-§17 GWB
1- Allgemeines

Gewerbliche Schutzrechte gewédhren ihren Inhabern ein exklusives
Verwertungsrecht und beschrinken innerhalb des Schutzrechtsbe-
reichs den Wettbewerb zugunsten des Inhabers. So ist beispielsweise
nach § 9 PatG allein der Patentinhaber befugt, ein patentiertes Er-
zeugnis herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu
gebrauchen. Dasgleiche gilt gem. § 11 Geschmackmustergesetz und §
10 Sortenschutzgesetz fiir den Geschmackmuster- bzw. Sortenschutz-
rechtsinhaber. Wegen dieses gesetzlichen Monopols besteht ein Span-
nungsverhiltnis zwischen gewerblichem Rechtsschutz und der Wett-

bewerbsordnung.

Zweck des § 17 GWB ist es, einen Millbrauch der Monopolstellung
der Schutzrechtsinhaber zu verhindern. Die Vorschrift schiitzt dabei
nicht nur die Lizenznehmer, sondern auch den Wettbewerb als

Institution.
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Die Kartellrechtliche Uberpriifung von Lizenznehmerbeschrinkungen

gem. § 17 GWB ist dreistufig:

1) § 17 Abs.1 S.1 GWB untersagt die Lizenzvertrige, soweit sic Be-
schrinkungen enthalten, die iiber den Inhalt des Schutzrechts hi-
nausgehen. Dabei nennt § 17 Abs.1 S.2 GWB bespielhaft die Be-
schrinkungen, welche nicht {iber den Inhalt des Schutzrechts hi-

nausgehen und daher stets zuldssig sind.

2) Auch wenn eine Beschrinkung den Schutzrechtsinhalt tiberschrei-
tet, kann sie zuldssig sein, wenn es sich um eine der in § 17 Abs.2

GWRB aufgefiihrten Legalausnahmen handelt.

3) Sind die Beschrinkung gem. § 17 Abs.] GWB unzuldssig und
fallen nicht unter § 17 Abs.2 GWB, so sieht § 17 Abs.3 GWB die
Moglichkeit vor, eine Einzelfreistellung beim BKartA zu beantra-

gen.

Bei der Ablehnung der Freistellung ist der Vertrag gem. § 17 Abs.1
S.1 GWB hinsichtlich der unzuldssigen Beschrankungen unwirksam.

Das Schicksal des iibrigen Vertrags richtet sich nach § 139 BGB*'".

Unzuldssige Beschrinkungen werden im Gesetz nicht ausdriicklich
genannt. Zu diesen gehoren insbesondere Wettbewerbsverbote und
solche, die die Laufzeit des Schutzrechts iiberschreiten, oder sich auf

gemeinfreie Gegenstdnde erstrecken.

SchlieBlich erweitert § 18 GWB den Anwendungsbereich des § 17
GWB auf Know-How-Vertrége.

219 BGH, WuW/E BGH 2565, 2567 -Schaumstoffplatten; BGH, WuW/E BGH 810,
821 -Zimcofot; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 37; Schaub in FK, § 20
GWB, Rn. 242.
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2- Anwendungsbereich

a- Personlicher Anwendungsbereich

Im Gegensatz zu vielen anderen Bestimmungen des Gesetzes erfaf3t
§ 17 GWB nicht nur Vertrdge zwischen Unternehmen, sondern auch
Vertrdge zwischen Privatpersonen. Voraussetzung fiir die Anwend-
barkeit des § 17 GWB ist allerdings, dal die Vertrdge dem Lizenz-
nehmer Beschrinkungen im ,,Geschéftsverkehr” auferlegen. Somit
sind die Beschriankungen von der Anwendung der Vorschrift ausge-

klammert, die allein in die Privatsphire des Lizenznehmers fallen®''.

Hinsichtlich der Anwendbarkeit des § 17 GWB ist unerheblich, ob
eine oder beide Vertragsparteien Ausliander sind oder ob sie auslidndi-
sches Recht fiir anwendbar erklédrt haben. MalB3gebend ist vielmehr, ob
der Vertrag im Sinne des § 130 Abs.2 GWB Indlandswirkungen

hat212

Umstritten ist, ob § 17 GWB konzerninterne Lizenzvertrdge erfal3t.
Diese Problematik wurde auch mit der 6. GWB-Novelle nicht geklart.
Das BKartA beanstandete die dem abhdngigen Unternehmen als Li-
zenznehmer auferlegte Beschriankungen nicht, mit der Begriindung,

daBl zwischen den Parteien ein Beherrschungsverhéltnis besteht?"”.

In der Literatur wird allgemein angenommen, daf3 konzerninterne Li-
zenzvertrage nicht § 17 GWB unterliegen, wenn sie sich wirtschaft-
lich lediglich als ,,Durchfiihrung allgemeiner Weisungen* der Kon-

zernspitze darstellen'*.

211 Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 85; Emmerich in Immenga/Mestmacker, § 20
GWRB, Rn. 64; vgl. Moschel, § 8, Rn. 449, sieht diese Abgrenzungen als unbe-
deutend an, weil an Vertrdgen im Sinne des § 20 GWB (a.F.) regelméBig ohne-
hin nur Unternehmen beteiligt sind.

212 yol. BKartA, TB 1977, 90.

213 BKartA, TB 1976, 105.

214 Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 15; Scholz in Miiller/GieBler/Scholz, §§ 20,
21 GWB, Rn. 4; Bréautigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 7; abweichend
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§ 17 GWB betrifft nur Beschrankungen, die dem Lizenznehmer aufer-
legt werden. Auf Beschrankungen des Lizenzgebers, wie AusschlieB3-
lichkeitsvereinbarungen oder Meistbeglinstigungsklauseln, ist § 17
GWB weder unmittelbar noch analog anwendbar*"”. Dies ergibt sich
aus dem eindutigen Wortlaut des Gesetzes. Fiir derartige Beschrén-

kungen gelten allgemeine Vorschriften.

b- Sachlicher Anwendungsbereich

§ 17 GWB gilt fiir Austauschvertrdge {iber die Lizenzierung von Pa-
tenten, Gebrauchsmustern, Topographien oder Sortenschutzrechten,
soweit dem Lizenznehmer im Vertrag bestimmte Beschrankungen im

Geschiftsverkehr auferlegt sind.

Der Anwendungsbereich des § 17 GWB beschriankt sich auf die Li-
zenzvertrage liber Schutzrechte, die in § 17 GWB aufgefiihrt sind.
Handelt es sich um Lizenzvertrdge iiber andere Schutzrechte, wie Ur-
heber-, Geschmackmuster- oder Markenrechte, die auch keine Neben-
bestimmungen im Sinne des § 18 Nr.3 GWB darstellen, ist § 17 GWB
nicht anwendbar. In diesen Fillen finden §§ 14, 16 GWB eine An-

wendung.

Hauptanwendungsgebiet des § 17 GWB sind Lizenzvertrage {liber Pa-
tente, d.h. Patente des Deutschen Patentamtes und internationale Pa-

tente mit dem Bestimmungsstaat Bundesrepublik Deutschland.

Fiir die Anwendung des § 17 GWB spielt es keine Rolle, ob es sich

um einfache oder ausschliefliche Lizenzvertrige, Haupt- oder Unter-

Emmerich in Immenga/Mestmécker, § 20 GWB, Rn. 66, hielt fiir maligebend, ob
der Konzern straff gefiihrt wird, der als wirtschaftliche Einheit erscheint oder ob
zwischen Konzernunternehmen noch echter Wettbewerb statfinden kann.

215 BGH, WuW/E BGH 1253, 1256 f. —Nahtverlegung; Schaub in FK, § 20 GWB,
Rn. 115; Klemp, DB 1977, 1301; Emmerich in Immenga/Mestméacker, § 20
GWB, Rn. 121; Briutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 20.
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lizenzen handelt’'®. Ebensowenig kommt es auf die zivilrechtliche
Einordnung des Lizenzvertrags, z.B. als Kaufvertrag, Gesellschafts-

vertrag, Mietvertrag oder Pachtvertrag, an®'”.

§ 17 GWB erfalt nicht nur erteilte, sondern auch angemeldete, jedoch
noch nicht erteilte Schutzrechte. Allgemein war die Anwendbarkeit
des § 20 GWB (a.F.) auf bekanntgemachte sowie noch nicht bekannt-
gemachte Anmeldungen anerkannt®'®. Der BGH hat sogar die Vertri-
ge der Regelung des § 20 GWB (a.F.) unterstellt, die noch nicht an-
gemeldete Erfindungen zum Gegenstand haben (sog. Erfindungslizen-
zen). Voraussetzung dafiir war, dal die Anmeldung ernstlich ange-
strebt wird und der Gegenstand der beabsichtigten Schutzrechtsan-
meldung im Vertrag selbst so umrissen ist, da3 sich beurteilen 146t, ob
die dem Lizenznehmer auferlegten Beschrinkungen iiber den Inhalt

des angestrebten Schutzrechts hinausgehen oder nicht*'’.

Ob diese Auslegung der Rechtsprechung noch vertretbar ist, erscheint
jedoch angesichts des klaren Wortlauts des § 17 GWB zweifelhaft, wo
ausdriicklich von ,erteilten oder angemeldeten® Schutzrechten die

Rede ist?%,

216 Moschel, § 8, Rn. 449; Emmerich in Immenga/Mestmécker, § 20 GWB, Rn. 84;
Brautigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 10.

27 BGH WuW/E BGH 1008, 1010 —Frischhaltegefiss; OLG Hamburg WuW/E
OLG 1724 -Miniaturgolfanlage; BKartA TB 75, 93; TB 78, 100; Brautigam in
Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 8.

S BGH WuW/E BGH 660 —Abbauhammer; BGH WuW/E BGH 1006 —
Silobehdlter; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 29; Scholz in Miil-
ler/GieBler/Scholz,

§§ 20,21 GWB, Rn. 8.

" BGH, WuW/E BGH 1005, 1007 —Silobehdlter; BGH, WuW/E BGH 1034 f.
—Riiben-Verladeeinrichtung; zustimmend Axter in GK §§ 20, 21 GWB, Rn. 29;
Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 67; Scholz in Miiller/Gie3ler/Scholz, §§ 20, 21
GWB, Ra. §; ablehnend Emmerich in Immenga/Mestmicker, § 20 GWB, Rn.78,
seine Begriindung beruht darauf, daB es bei noch nicht angemeldeten Erfindun-
gen noch vollig offen sei, ob sie patentfdhig sind und ob sie iiberhaupt jemals
angemeldet werden, er spricht insofern fiir die Anwendung des § 21 GWB
(a.F).; dhnlich Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 5.

2% S0 auch Briutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB Rn. 14.
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Die Vernichtbarkeit des lizenzierten Schutzrechts schlieft die An-
wendbarkeit des § 17 GWB nicht aus, solange die Nichtigkeit noch
nicht rechtskréftig festgestellt ist. Da der Lizenzgeber bis zur Rechts-
kraft der Nichtigerkldrung die ihm durch das Patentgesetz gewéhrte
Vorzugstellung geniel3t, fithrt die Nichtigerklarung eines Patents nicht
dazu, die Anwendbarkeit des § 17 GWB riickwirkend zu verneinen®'.
Dagegen kann ein Versto3 gegen § 1 GWB vorliegen, wenn beide
Parteien in Kenntnis der Vernichtbarkeit des formal noch bestehenden
Patentschutzes am Lizenzvertrag festhalten. In einem solchen Fall
liegt es nahe, da3 der Vertrag zum Zwecke der Wettbewerbsbeschrin-

kung geschlossen wurde®**.

Der Gegenstand eines Lizenzvertrags mull nicht mit dem Gegenstand
des Schutzrechts identisch sein. Ein Lizenzvertrag kann auch einzelne
Unteranspriiche des Schutzrechts zum Inhalt haben, welcher sich dann

kartellrechtlicht nach § 17 GWB beurteilt**.

Ferner ist § 17 GWB auf Vertridge {liber die Gebrauchsiiberlasung des
NieBbrauchs an einem Patent oder iiber die Ubertragung der Rechte

aus Lizenzvertrigen (z.B. Unterlizenzen) anwendbar™".

Wird der geschiitzte Gegenstand durch den fraglichen Vertrag ge-
meinfrei, findet § 17 GWB keine Anwendung. Die Erschopfung des
Schutzrechts tritt nicht nur bei der VerdauBBerung des geschiitzten Ge-

genstands, sondern auch bei dessen Vermietung oder Verpachtung

! BGH, WuW/E BGH 988 —Metallrahmen; BKartA, TB 1975, 96; Emmerich in
Immenga/Mestmécker, § 20 GWB, Rn. 68; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 70.

22 Emmerich, ZHR 140, 17, 19; Brautigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 15.

22 BGH, WuW/E BGH 1034 f. -Riiben-Verladeeinrichtung; Schaub in FK, § 20
GWB, Rn. 73.

2 BGH, WuW/E BGH 1008 —Frischhaltegefiiss; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB,
Rn.39; Briautigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn.16.
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ein. Insofern erfalit § 17 GWB nicht die Beschriankungen des Mieters

oder Pichters®®.

Etwas anderes gilt jedoch, wenn es sich um einen Vertrag handelt, mit
dem der Inhaber eines Verfahrenspatents eine nur zur Ausiibung des
patentierten Verfahrens geeignete Vorrichtung verdaufert oder vermie-
tet. In diesem Fall ist § 17 GWB anwendbar, weil allein mit der Aus-
lieferung der Vorrichtung die Erschopfung des Verfahrenspatents

nicht eintritt**°.

Schutzrechtsvergleiche, wodurch sich eine Partei verpflichtet, Schutz-
rechte der anderen nicht zu benutzen oder zu verletzen, unterfallen
nicht § 17 GWB. Erst wenn eine solche Absprache auf einem Lizenz-
vertrag beruht, kann § 17 GWB zur Anwendung kommen. Entschei-
dend ist dann, ob ein objektiv begriindeter Grund zur Annahme be-
steht, die durch den Vergleich begiinstigte Partei habe gegen den an-
deren Teil kraft Gesetzes einen Anspruch auf Unterlassung der mit

dem Vergleich verbotenen Handlung™’.

Handelt es sich beim Lizenzvertrag nicht um einen Austauschvertrag,
sondern um einen Vertrag zwischen miteinander im Wettbewerb ste-
henden Unternehmen, mit dem eine Wettbewerbsbeschrankung be-
zweckt oder bewirkt wird, so sind ausschlieBlich §§ 1 ff. GWB an-
wendbar. Im einzelnen kann die Abgrenzung Schwierigkeiten berei-
ten. §§ 1 ff. GWB ist stets anwendbar, wenn die Vereinbarung iiber
das Schutzrecht als Deckmantel fiir Kartellvereinbarung dient. Fiir die
Abgrenzung ist entscheidend, ob die Parteien mit einer wettbewerbs-

beschrinkenden Vereinbarung im Rahmen des Gesamtvertrags gleich-

2 BGH WuW/E BGH 1332, 1334 —Bahnen aus Kunstsoff: Schaub in FK, § 20
GWB, Rn. 54.

26 BGH, GRUR 1980, 38 —Fullplastverfahren; Emmerich in Immenga/Mestmicker,
§ 20 GWB, Rn. 88.

7 OLG Hamburg WuW/E OLG 1724 f. —Miniaturgolfanlage; BKartA, TB 1976,
101, TB 1977, 91.
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gleichgerichtete -meist marktregelnde- oder entgegengesetzte Zwecke

228
verfolgen™".

Problematisch ist vor allem die Beurteilung von gegenseitigen aus-
schlieBlichen Lizenzen. Ein Kartellverbot gem. § 1 GWB kommt in
Betracht, etwa wenn mit denen technische und raumliche Marktauftei-
lungen bezweckt oder bewirkt worden sind®%.

Auch gegenseitige einfache Lizenzen konnen unter Umstinden § 1
GWB unterliegen. Das BKartA hat bei der gegenseitigen Erteilung
einfacher Lizenzen §§ 1 ff. GWB angewendet, wenn die Lizenzen
wechselseitig mit Beschrinkungen verbunden werden, die bestimmt
und geeignet sind, den Wettbewerb der Vertragspartner auf dem ortli-
chen und sachlichen Vertragsgebiet fiir die meist langfristige Ver-
tragsdauer auszuschlieBen™'. Ebenfalls hat es gegenseitige einfache
Lizenzen als ein Kartellvertrag gem. § 1 GWB angesehen, wenn es
sich um Uberkreuzlizenzen groBen AusmafBes mehrerer Firmen oder
Unternehmensgruppen des In- und Auslands handelte, jeglicher Wett-
bewerb nach der Lizenzerteilung entfiel und anderen Unternehmen
trotz der rechtlich bestehenden Moglichkeit keine Lizenzen erteilt

wurden®!.

Die sog. Mehrfachlizenzvertrége, in denen ein Lizenzgeber (haufig

2% BGH, WuW/E BGH 1458, 1461 —Fertighoten; BGH, WuW/E BGH 2285, 2287
f. —Spielkarten; OLG Miinchen WuW/E OLG 4287, 4288 —Rundum.

229 BKartA, TB 1971, 95; TB 1973, 113.

29 BKartA, TB 1965, 65, als Beispiele hierfiir werden genannt gegenseitige, aufein-
ander abgestimmte Geietsbeschrankungen und technische Aufteilung des sachli-
chen Vertragsgebiets mit gegenseitiger Zuweisung z.B. bestimmter Maschinen-
typen, Groflen oder Stirken; sonstige wechselseitige Quotierungen nach Art,
Zahl, Menge oder Gewicht der Herstellungseinheiten; Einstellung nicht in den
Lizenzbereich fallender bisheriger Konkurenzproduktionen; vgl. auch BKartA,
TB 1981/82, 91.

! BKartA, TB 1965, 65; Briautigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 148;
Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 40.
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gleichformige) Lizenzen an eine Reihe von Lizenznehmern erteilt,
konnen auch unter § 1 GWB fallen. Dies ist insbesondere dann der
Fall, wenn zwischen den Beteiligten ein gemeinsames Marktverhalten
vereinbart wird, etwa durch Festlegung von Fertigungsmengen, Prei-
sen, Gebietsaufteilungen oder Bedingungen iiber die Vergabe weiterer

Lizenzen an Dritte?*2.

Als weitere fragliche Vertragsarten kommen die Patentgemeinschaften
in Betracht. Patentgemeinschaften sind Zusammenschliisse von
Schutzrechtsinhabern, die der Vergemeinschaftung des Patentbesitzes
dienen sollen. Derartige Gemeinschaften sind vor allem sinvoll, wenn
sie zur Ergdnzung von Patenten fiihren und so die Ausnutzung des
Patentbesitzes erst ermoglichen. Sie konnen jedoch die Grundlage von
Wettbewerbsbeschrinkungen bilden. Insbesondere ein geschlossenes
Patentpoll fiihrt zur Marktabschottung, wobei ein Beitritt Dritter so-
wie die Erteilung von Lizenzen an Dritte ausgeschlossen ist™’.
Grundsétzlich verstofen Patentgemeinschaften gegen § 1 GWB, wenn

sie mit Quotenregelungen, Wettbewerbsverboten, Gebietsabgrenzun-

gen oder gegenseitigen Nichtangriffspflichten verbunden sind™*.
3- Beschriankungen des Lizenznehmers im ,,Geschéftsverkehr*

Im Unterschied zu den meisten Vorschriften des GWB setzt § 17
GWB vom Wortlaut her nicht ausdriicklich eine Beeintrachtigung des
Wettbewerbs voraus, sondern untersagt allgemein Beschrankungen

des Lizenznehmers im Geschiftsverkehr. Das Gesetz enthilt keine

22 BKartA, TB 1973, 113; TB 1971, 96; TB 1972, 94; TB 1975, 92.

23 Emmerich in Immenga/Mestmécker, § 20 GWB, Rn. 115; Lutterman in FS fiir
Sandrock, 631, 655.

24 BKartA, TB 1975, 92, TB 1971, 96; TB 1977, 97; Westrick/Loewenheim, § 20
GWRB, Rn. 43; Bréautigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 150.
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Definition des Begriffs ,,Beschrinkungen®. Darunter sind sowohl

rechtliche, als auch wirtschaftliche Beschrinkungen zu verstehen.

Im Schrifttum ist der Umfang des Begriffs ,,Beschrinkung® umstrit-
ten. Einer Ansicht nach erfasse § 17 GWB nur solche Beschrinkun-
gen, die den Lizenznehmer in seiner wettbewerbsrelevanten Hand-

lungsfreiheit einschrinken®®

. Nach anderer Meinung, die vom § 17
Abs.3 GWB ausgeht, sei unter Beschrankung jede Einschrankung der
wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit des Lizenznehmers im weitesten
Sinne zu verstehen, also ein Wettbewerbsbezug sei nicht notwen-
dig®”.

s 17 GWB bezweckt die Erhaltung der Wettbewerbsfreiheit und
schiitzt den Lizenznehmer vor mifsbrduchlichen Schutzrechtsausiibun-
gen des Lizenzgebers. Es erscheint nicht erforderlich, diesen Schutz-
zweck weiter zu fassen. Entsprechend ihrer Zielsetzung muf3 die Vor-
schrift eine Anwendung finden, nur wenn die Beschrdnkungen des
Lizenznehmers in seiner wettbewerbsrelevanten Handlungsfreiheit
vorliegen. Andere Beschrinkungen gehéren zur inneren Vertragsge-

rechtigkeit, die nach den allgemeinen Vorschriften des Zivilrechts zu

. . 238
beurteilen sind”°.

Die Beschrinkung des Lizenznehmers muf3 auf einem Vertrag der in
§ 17 GWB genannten Art beruhen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die
Beschrinkungen im Hauptvertrag oder in einem separaten Vertrag

getroffen werden, oder ob ein zeitlicher Zusammenhang besteht. Ent-

3 Briutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 22; Scholz in Miil-
ler/GieBler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 14.
26 Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 100 f.; Scholz in Miiller/GieBler/Scholz,
§§ 20,21 GWB, Rn. 11; Briutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 25.
27 Emmerich in Immenga/Mestmaécker, § 20 GWB, Rn. 133 f,;
Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 7; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 14 f.
2% S0 auch Scholz in Miiller/GieBler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 11; Strohm,
S. 318 f.
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scheidend ist allein der sachliche Zusammenhang zwischen Beschrén-

kung und Schutzrechtsvertrag®’.

Ob eine Beschrankung im Sinne der Vorschrift vorliegt, ist nach dem
Inhalt des Vertrags unter Beriicksichtigung der gesamten Umsténde zu
beurteilen. Nicht nur ausdriickliche Beschrankungen, sondern auch
stillschweigend vereinbarte Verpflichtungen und Nebenpflichten des

Lizenznehmers unterliegen § 17 GWB**.

Dem Wortlaut der Vorschrift nach muf3 es sich um Beschrinkungen
im ,,Geschiftsverkehr handeln. Das Merkmal ,,im Geschéaftsverkehr
hat lediglich die Funktion, solche Beschrankungen aus dem Anwen-
dungsbereich des § 17 GWB auszuklammern, die in die Privatsphére
fallen. Es dient allein der Klarstellung, weil § 17 GWB nicht nur fiir
Unternehmen, sondern auch fiir Privatpersonen als Lizenznehmer gilt,

hat jedoch keine weitergehende Bedeutung®'.

Zudem muB} die Einengung der Handlungsfreiheit des Lizenznehmers
spiirbar sein. Durch dieses nicht ausdriicklich genannte Merkmal blei-
ben die Beschrankungen auller Acht, die geringfiigig sind und deshalb

vernachlissigt werden konnen®**.

In der Praxis hat das BKartA die Verpflichtungen des Lizenznehmers,
etwa den Lizenzgeber von ihm bekannt gewordenen Schutzrechtsver-
letzungen zu benachrichtigen®”, oder iibliche Werbungskosten zu

tragen’** oder vom ihm hergestellte Wettbewerbsprodukte dem Li-

% Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 87.

20 Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 120; Emmerich in Immenga/Mestmécker, §
20 GWB, Rn. 135; Brautigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 27. Nach § 34
GWB (a.F.) waren stillschweigend vereinbarten Verpflichtungen formnichtig.

1 Scholz in Miiller/GieBler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 15; Schaub in FK, § 20
GWB, Rn. 85; Brautigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 23.

242 BKartA TB,1966, 71; TB 1974, 89; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 136;
Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 7; Emmerich in Immenga/Mestmaécker,

§ 20 GWB, Rn. 136.

243 BKartA, TB 1966, 73.

* BKartA, TB 1967, 87.
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zenzgeber zwecks Uberpriifung etwaiger Patentverletzungen vorzule-
gen®* als nicht spiirbar angesehen. Im tibrigen wird im Schrifttum das
Vorliegen einer spiirbaren Beschriankung beispielsweise bei Abreden
iiber den Gerichtsstand, iiber Vertragsstrafen oder bei Berichtserstat-

tungs- und Buchfithrungspflichten verneint**.

Eine Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebiihren ist ebenfalls
keine Beschrankung im Sinne der Vorschrift, da sie eine Gegenleis-
tungspflicht des Lizenznehmers darstellt und seine Wettbewerbsfrei-
heit nicht beriihrt. Dies bestétigt § 17 Abs.2 Nr.4 GWB angesichts der
Mindestgebiihrpflicht. Etwas anderes gilt jedoch, wenn die Gebiihren-
zahlungspflicht auf gemeinfreie Gegenstdnde oder auf die Zeit nach
Ablauf des Schutzrechts erstreckt wird*"’. Eine derartige Gebiihren-
pflicht verschlechtert die Wettbewerbsposition des Lizenznehmers
gegeniiber nichtgebiihrenpflichtigen Konkurrenten und stellt eine

Beintridchtigung seiner Wettbewerbsfreiheit dar.
4- Zulidssigkeitskriterium (,,Inhalt des Schutzrechts*)

Nach § 17 Abs.1 GWB sind Beschrinkungen des Lizenznehmers ver-
boten, die iiber den Inhalt des Schutzrechts hinausgehen**. Insofern
ist die Antwort der Frage von Bedeutung, welche bzw. unter welchen
Umstidnden Beschrinkungen als den Inhalt des Schutzrechts iiber-

schreitend anzusehen sind.

25 BKartA, TB 1964, 52; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 7.

26 Emmerich in Immenga/Mestmécker, § 20 GWB, Rn. 145, m.w.N; vgl. Brautigam
in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 24.

7 BGH, WuW/E BGH 100 —Kokillenguss; BGH, WuW/E BGH 531, 535
—Kieselsdure; BGH, WuW/E BGH 988, 989 —Metallrahmen; BKartA TB 1978,
101; Bechtold § 17 GWB, Rn. 14; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 8§3.

8 Der Begriff ,,Inhalt des Schutzrechts“ beruht auf dem durch das Infringement-
Test entwickelte Dekartellierungsrecht von 1948, wonach es gepriift wird, ob die
vereinbarten Verpflichtungen sich im Rahmen des gesetzlich definierten Befug-
nisse halten oder ob sie als zusétzliche, rein vertragliche anzusehen sind, s. dazu
Strohm, S. 270, 271; vgl. Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 100, driickt aus, dal
,Inhalt des Schutzrechts* kein Terminus des gewerblichen Schutzrechts sei.
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Im Schrifttum sind zwei Ansichten dazu ersichtlich. Nach herrschen-
der Meinung kommt es darauf an, ob eine einschlidgige Beschriankung

auf dem Schutzrecht (sog. dingliche/patentrechtliche Beschrankung)

oder schlechthin auf dem Vertrag (sog. obligatorische/nicht-
patentrechtliche Beschrinkung) beruht, also ob sie schutzrechtsimma-
nent ist oder nicht**’. Demzufolge sind die Beschrankungen zulissig,
die sich lediglich als Ausiibung bestimmter Schutzrechtsbefugnisse
darstellen. Mit anderen Worten sind alle Lizenznehmerbeschriankun-
gen wirksam und zulédssig, gegen deren Verletzung der Schutzrechts-
inhaber aus dem Schutzrecht selbst vorgehen konnte. Der Inhalt des
Schutzrechts bestimmt sich ausschlieSlich nach dem jeweiligen Son-

dergesetz, z.B. § 9 PatG, § 11 GebrMG oder § 10 SortSG*.

Die Gegenansicht in der Literatur fordert hingegen eine zusitzliche
Beriicksichtigung kartellrechtlicher Gesichtspunkte. Demnach miiiten
auch dingliche Beschriankungen als iiber den Inhalt des Schutzrechts
hinausgehend beurteilt werden, sofern sie geignet sind, den Wettbe-

werb zu beeintrichtigen®'.

Der Begriff ,,Inhalt des Schutzrechts* wurde von der Rechtsprechung
bislang nicht ausfiihrlich ausgelegt. Der BGH beschriankte sich zu-

meist auf eine Uberpriifung der konkreten Vertragsklauseln, ohne all-

2 Strohm, S. 272 ff.; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 152; Scholz in Miil-
ler/GieBler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 22; Magen, S. 28: Dreiss, S. 88 f.; weist
darauf hin, dafl § 20 GWB (a.F.) zwischen einer Beschrankung des Lizenzneh-
mers und einer Beschrinkung des Wettbewerbs auf dem Markt nicht unterschei-
de und eine iiber den Inhalt des Schutzerchts hinausgehende Beschriankung des
Lizenznehmers als eine per se verbotene Klausel betrachte.

20 BGH WuW/E BGH 1005, 1006 —Silobehdilter; BKartA WuW/E BKartA 1917,
1919 —Windsurfing.

! Bandasch/Lemhoefer/Horn, S.13; Buxbaum, WuW 1966, 193, 196 ff.; Ullrich,
ZHR 137, 70, 77; Brautigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 29; Schricker,
WRP 1980, 121, 125 f.; Walz, S. 249 f.; Moschel, § 8, Rn. 462; Emmerich in
Immenga/Mestmécker, § 20 GWB, Rn.160; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB,
Rn. 8.
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gemeine Interpretationshinweise zu geben®”. Seiner Ansicht nach
gehen beispielsweise Wettbewerbsverbote zu Lasten des Lizenzneh-
mers iiber den Schutzrechtsinhalt hinaus. Grundsitzlich sind auch
unzulissig die Verpflichtungen des Lizenznehmers zur Ubertragung
von Verbesserungserfindungen an den Lizenzgeber™>, sowie Be-
schrankungen, die die Laufzeit des lizenzierten Schutzrechts {iber-

schreiten®?.

Hingegen werden die Beschrinkungen des Lizenznehmers auf eine
der in PatG genannten Benutzungshandlungen®”, Ausiibungspflich-

256

ten”° und die Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebiithren”’ als vom

Inhalt des Schutzrechts gedeckt angesehen.

Im Lichte der Urteile 148t sich allgemein feststellen, da die Recht-
sprechung auf eine rein schutzrechtlich ausgerichtete Definition des
Schutzrechtsinhalts abstellt und mit der herrschenden Lehre iiberein-

stimmt.

Abweichend von der Rechtsprechung stellt das BKartA nicht nur auf
Verwertungs- und Verbietungsrechte des Schutzrechtsinhabers ab,
sondern beriicksichtigt auch kartellrechtliche Gesichtspunkte®®. Somit
verhindert das BKartA vor allem, dal Wettbewerbsbeschrankungen

2 Der BGH hat allerdings in seinem Urteil vom 25.10.1966 (WuW/E BGH, 823,
835 -Schweifsbolzen) einen Ausgangspunkt zur Auslegung dieses Kriteriums
dargelegt. Er hat aus den Gesetzesmaterialien gefolgert, daB der Zweck des Ge-
setzgebers die Verhiitung der mibrauchlichen Ausnutzung der Monopolstellung
des Schutzrechtsinhabers war. Die vereinbarten Vertragsklauseln hat er als
MifBlbrauchsgefahr dieser Monopolstellung betrachtet, in denen der Schutzrechts-
inhaber sich einen Einflul auf die geschiftliche Handlungsfreiheit seines Ver-
tragspartners ausbedingt, der nicht mehr innerhalb des Bereichs seines Aus-
schlieBlichkeitsrechts liegt.

23 OLG, WuW/E OLG 512 ff. —Gravierte Walzen.

¥ BGH WuW/E BGH 100, 103 —Kokillenguss; BGH WuW/E BGH 531, 535
-Puder.

5 BGH WuW/E BGH, 810, 818 —Zimcofot.

6 BGH WuW/E BGH 1008, 1011 —Frischhaltegefip.

" BGH WuW/E BGH 988, 989 —Metallrahmen; BGH WuW/E BGH 531, 534
-Puder; BGH WuW/E BGH 1034 f. —Riiben-Verladeeinrichtung.

% BKartA, TB 1966, 71.
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auf Schutzrechte gestiitzt werden, die lediglich formal bestehen, tech-
nisch iiberholt oder wirtschaftlich wertlos geworden sind. In diesem
Zusammenhang fordert das BKartA bei langfristigen Lizenzvertragen
mit wechselnden Schutzrechten einen Grundbestand vertragswesentli-

cher Schutzrechte®”’.

Folgende Verpflichtungen des Lizenznehmers hat das BKartA als ii-
ber den Inhalt des Schutzrechts hinausgehend betrachtet: Ausiibungs-
pflicht des Lizenznehmers in dem Umfang, der seine Kapazitit fiir die
Herstellung der Wettbewerbsprodukte ausschopft®®, die Verpflich-
tung, die Wettbewerbsprodukte nicht herzustellen oder zu vertrei-
ben’®, die Verpflichtung, seinen Abnehmern Exportverbote aufzuer-

262
legen™".

5- Zuldssige Beschrankungen

In § 17 Abs.1 S.2 GWB werden die Lizenznehmerbeschrinkungen
aufgefiihrt, die typischerweise nicht iiber den Inhalt des Schutzrechts
hinausgehen. Genannt sind insbesondere die Beschridnkungen hin-
sichtlich Art, Umfang, technischen Anwendungsbereichs, Menge,
Gebiet oder Zeit der Ausiibung des Schutzrechts. Diese Aufzéhlung
ist nicht abschliefend. Es handelt sich hier um einen Beispielskata-

263

log™’. Zudem konnen diese Beschridnkungen kombiniert bzw. kumu-

liert werden.

29 BKartA, TB 1964, 53; TB 1966, 71; TB 1995/96, 43.

260 BKartA, TB 1966, 72.

2! BKartA, TB 1963, 67.

22 BKartA, TB 1961, 58.

263 Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 165; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 118;
Brautigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 32; Westrick/Loewenheim, § 20
GWB, Rn. 10; Scholz in Miiller/GieBler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 34; Em-
merich in Immenga/Mestmaicker, § 20 GWB, Rn. 172.
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a) Art

Eine Beschriankung hinsichtlich der Art der Ausiibung des lizenzierten
Schutzrechts kommt in Frage, wenn dem Lizenznehmer nicht alle in
dem das Schutzrecht regelnden Gesetz gennanten Benutzungsarten
erlaubt sind, also sich der Lizenzgeber einzelne Nutzungsarten vorbe-
halten hat. Hierunter fallt beispielsweise die Vergabe nur von Herstel-
lungs-, Gebrauchs- oder Vertriebslizenzen. Denkbar sind auch Ver-
triebslizenzen mit der Beschriankung auf bestimmte Kunden oder
Kundenkreise, sofern nicht die Vertragsgegenstinde durch ihre Ver-
duBerung gemeinfrei geworden sind’®’. Als Abnehmerkreis 148t sich
nur eine Gruppe von Unternechmen oder einzelne Handelsstufen
bestimmen. Aullerdem konnen Herstellungslizenzen nur fiir bestimm-

te Verfahren oder nur fiir bestimmte Maschinen erteilt werden®®’.

Eine Beschrinkung hinsichtlich der Ausiibungsart liegt zudem vor,
wenn die Nutzung der Lizenz an einen bestimmten Betrieb (Betriebs-
lizenz) oder eine bestimmte Person (personliche Lizenz) gebunden
wird*®. Zulisig sind auch Bereichslizenzen, bei denen die Benut-
zungserlaubnis des Lizenznehmers auf bestimmte technische Anwen-
dungsgebiete beschrinkt wird>®’.

Die Verpflichtung der Parteien, gegenseitig einfache (nicht aber aus-
schlieBliche) Lizenzen zu erteilen, hat das BKartA fiir zuléssig erach-
tet, selbst wenn dies fiir den gesamten -wirtschaftlich gleichwertigen-
vorhandanen und zukiinftigen Patentbesitz der Beteiligten gelten

soll”®®. Ein solcher Lizenzaustausch kann jedoch gem. § 17 Abs.4

264 BKartA, TB 1975, 93; Magen, S. 144 f.; Emmerich, Kartellrecht, S. 157; Axter
in GK, §§ 20,21 GWB, Rn. 171 ff.

265 OLG Diisseldorf, WuW/E OLG 4094; BKartA WuW/E BKartA, 465, 472.

26 BKartA, TB 1966, 72.

27 BKartA, WuW/E BKartA, 1917, 1919 —Windsurfing; Emmerich in Immen-
ga/Mestmicker, § 20 GWB, Rn. 176; Brautigam in Langen/Bunte, § 17 GWB,
Rn. 33.

268 BKartA, TB 1965, 63; kritisch Emmerich in Immenga/Mestmécker, § 20 GWB,
Rn. 178.
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GWB i.V.m. § 1 GWB bedenklich sein, wenn dies die Unzuginglich-
keit der Lizenz durch Dritte oder andere Wettbewerbsbeschriankun-

gen, wie Marktaufteilungen, zur Folge hat.

Die Ausilibungspflichten des Lizenznehmers gelten grundsitzlich als
zuldssige Beschriankung hinsichtlich der Art der Schutzrechtsaus-
iibung. Ausiibungspflichten sind jedoch verboten, wenn sie durch die
Erschopfung der Kapazitit des Lizenznehmers faktisch ein Wettbe-

. 269
werbsverbot bewirken™".

b) Umfang

Schutzrechtsimmanent und deshalb zuléssig sind Beschrankungen des
Lizenznehmers, die den Umfang der Schutzrechtsausiibung betreffen.
Hierzu gehoren vor allem die Beschrinkungen auf die Herstellung
oder den Vertrieb nur einer von mehreren geschiitzten Vorrichtungen
oder nur eines von mehreren geschiitzten Gegenstinden®’’. Auch das
Verbot, unter der Lizenz hergestellte Vorprodukte fiir sich selbstdndig
zu verkaufen, stellt eine Beschrankung hinsichtlich des Umfangs
dar’”'. Dasselbe gilt fiir die Verpflichtung des Lizenznehmers, das in
der Patentschrift festgelegte Herstellungsverfahren oder die Lizenz-
konstruktion nicht zu verdndern, selbst wenn es sich um Verbesserun-

gen handelt?”?,

¢) Technischer Anwendungsbereich

Vor der 6. GWB-Novelle hielt die herrschende Meinung in der Litera-
tur die Beschrinkungen des Lizenznehmers auf dem bestimmten

teschnischen Anwendungsbereich (sog. ,.field of use Klauseln®) fiir

269 BKartA, TB, 1966, 72, TB 1969, 96; vgl. Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 154.
2% Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 20.

I BKartA, TB 1974, 90.

22 BKartA, TB 1973, 114.
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zulissig?”. Entsprechend dieser Auffassung und dem EG-Recht (Art.2
Abs.1 Nr.8 GVO-TT)*" hat der Gesetzgeber in § 17 GWB explizit die

Zulassigkeit derartiger Beschrankungen zum Ausdruck gebracht.

Demnach ist die Nutzung des lizenzierten Schutzrechts auf einen oder
mehrere technische Anwendungsgebiete, die vom Schutzrecht erfaft
werden, zu beschrianken. Somit kann dem Lizenznehmer z.B. erlaubt
werden, ein Verformungsverfahrens nur fiir Metalle, nicht fiir Kunst-
stoffe oder das lizenzierte Verfahren nur fiir Herstellung der Autorei-

fen unter AusschluB von anderen Reifenarten zu verwenden?””.

d) Menge
Zum Inhalt des Schutzrechts zdhlen weiterhin Beschrinkungen des
Lizenznehmers hinsichtlich der Menge der von ihm herzustellenden

oder zu vertreibenden Produkte.

Zuldssig ist vor allem die Festlegung einer bestimmten Hochst- oder
Mindestmenge (sog. Quotenlizenz). Hierher gehoren auch die Be-
schrinkungen auf bestimmte GroBeneinheiten, Packungsgrof3en oder
Abfiillmengen fiir die nach der Lizenz hergestellten Erzeugnisse, etwa
die Verpflichtung des Lizenznehmers nur bestimmte Mengen in nach
Gewicht oder Stiickzahl bestimmten Verpackungsarten herzustel-

len®’®.

Mengenbeschrinkungen miissen dem Lizenznehmer vom Lizenzgeber
autonom auferlegt worden sein. Beruhen sie auf einer Absprache zwi-
schen Lizenzgeber und Lizenznehmer oder zwischen den einzelnen

Lizenznehmern, so ist nicht § 17 GWB, sondern § 1 GWB anwend-

13 Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 12; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 123;
Emmerich in Immenga/Mestmécker, § 20 GWB, Rn. 181; Band-
asch/Lemhoefer/Horn, S. 20.

7 S0 Begr. 1998, zu § 17.

275 Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 123, m.w.N.
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bar’’’. Im iibrigen diirfen die Mengenbeschrinkungen nicht auf ge-

meinfrei Gegenstinde erstreckt werden®’®.

Mengenabsprachen sind zuléssig, solange sie nicht faktisch zu einem
Wettbewerbsverbot fiihren. Dies kann insbesondere der Fall sein,
wenn eine Mindestmenge so festgestellt ist, da3 sie die Kapazititen
des Lizenznehmers im wesentlichen erschopft und ihn von weiteren

Wettbewerbsaktivititen abhalt?”’.

Im Gegensatz zum deustchen Recht sind Mengenabreden nach EG-
Recht nicht generell erlaubt®®’. Insbesondere werden die Hochstmen-
genbeschriankungen als wettbewerbsbeschrinkend angesehen, weil sie
die gleichen Wirkungen wie verbotene Ausfuhrbeschrankungen haben

.. 281
konnen™®".

e) Gebiet
Eine Beschrinkung des Lizenznehmers, das lizenzierte Schutzrecht

nur in einem bestimmten Gebiet zu nutzen, ist unbedenklich. Die Ge-

bietsbeschrankung muf} jedoch den territorialen Geltungsbereich des
Schutzrechts nicht iiberschreiten. Die Beschriankungen, die sich auf

gemeinfreie Territorien beziehen, sind verboten®. Insofern sind aus-

276 Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 168; Briutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB,
Rn.35; Emmerich in Immenga/Mestmécker, § 20 GWB, Rn. 182.

27 BKartA, TB 1963, 68; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 20; Schaub in FK, § 20
GWB, Rn. 129; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 169.

2”8 Emmerich in Immenga/Mestmécker, § 20 GWB, Rn. 183; Briutigam in Lan-
gen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 35.

2 BKartA, TB 1966, 72; TB 1969, 96; Walz, S. 273; Westrick/Loewenheim, § 20
GWB, Rn. 13.

0 vgl. Art.3 Nr.5 GVO-TT; Komm. WuW/E EV 782, 784, 786 —Maissaatgut.

! Erwigungsgrund Nr. 24 GVO-TT; Ebel, WRP 1985, 387, 390.

82 Briutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 36; Schaub in FK, § 20 GWB,
Rn. 134.
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landische Gebietsbeschrankungen nur gestattet, wenn im Ausland ein

paralleles Schutzrecht besteht™’.

Dieser Grundsatz erscheint allerdings bei Know-How-Lizenzen prob-
lematisch, weil das sog. Territorialititsprinzip nicht fiir Know-How
gilt. Anders als bei Schutzrechtsinhabern beruht die Vorzugsstellung
des Know-How-Inhabers nicht auf staatlicher Verleihung und ist nicht
an staatliche Grenzen gebunden. Im Hinblick darauf wird sogar eine
Ansicht vertreten, dal keine -auch auslandsbezogene- rdumliche Be-

schrinkung iiber den Inhalt des Know-How hinausgehen®®*.

Unzuldssig ist die Erstreckung der Gebietsbeschrankungen auf ge-
meinfreie Gegenstinde. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, daf3
das Schutzrecht mit der VerduBerung der Lizenzerzeugnisse durch den
Lizenznehmer erschopft wird und der Erwerber keiner Gebietsbe-
schrinkung unterliegt. Insofern geht eine Verpflichtung des Lizenz-
nehmers, seinen Abnehmern gleichfalls Vertriebsbindungen aufzuer-

legen, iiber den Inhalt des Schutzrechts hinaus™.

Umstritten war bis zur 6. GWB-Novelle die Frage, ob Exportverbote
zu den zuldssigen Gebietsbeschrinkungen zéhlen. Dies wurde zum
Teil mit der Begriindung positiv beantwortet; nach schutzrechtlichen
Grundsétzen stelle das Exportverbot ein Inverkehrbringen im Inland
dar und konne daher auf Grund des inlandischen Schutzrechts be-

schriinkt werden?®®.

Eine andere Meinung in der Literatur behauptete dagegen, dieser

Grundsatz beziehe sich auf das Verhéltnis zwischen Schutzrechtsin-

2 BGHZ 60, 312, 315 f. ~Bremsrollen (=WuW/E BGH 1259, 1261); Emmerich in
Immenga/Mestmaécker, § 20 GWB, Rn. 186; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB,
Rn. 173.

28 Schaub in FK, § 21 GWB, Rn. 95; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 173.

2 BKartA WuW/E BKartA 331, 333 f; TB 1970, 93 f.; Westrick/Loewenheim, §
20 GWB, Rn. 14; Brautigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 36.
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haber und Dritte und konne nicht fiir die vertraglichen Beziehungen
zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer geltend gemacht werden.
Exportverbote seien nur nach § 20 Abs.2 Nr.5 GWB (a.F.) zu beurtei-

28
len?’.

Mit der ersatzlosen Streichung des § 20 Abs.2 Nr.5 GWB (a.F.) durch
die 6. GWB-Novelle diirften Exportverbote jedoch in jedem Falle den

Inhalt des Schutzrechts iiberschreiten.

f) Zeit
SchlieBlich sind zulédssig die Beschrankungen des Lizenznehmers hin-
sichtlich der Zeit der Ausiibung des Schutzrechts, sofern sie nicht iiber

die Laufzeit des Schutzrechts hinausgehenzgg.

Nach stiandiger Praxis des BKartA miissen alle auf Schutzrechte ge-
griindete Beschrinkungen mit Ablauf der Schutzdauer bzw. mit dem
Offenkundigwerden des Know-How enden®®’. Zu verbotenen Lizenz-
nehmerbeschrinkungen gehoren z.B. die Aufrechterhaltung des Ver-
trags trotz vorzeitigen Erloschens des Schutzrechts, das Fortbestehen
der Wettbewerbsverbote nach Ablauf des Schutzrechts oder die Un-
kiindbarkeit des Vertrags iiber die Laufzeit des Schutzrechts hinaus®”.
Im Falle der Beendigung der Lizenz vor Ablauf des Schutzrechts kann
aber vereinbart werden, die Beschrankungen des Lizenznehmers wéh-

rend der restlichen Laufzeit des Schutzrechts aufrechtzuerhalten®".

Grundsitzlich ist die Verpflichtung des Lizenznehmers zur Weiterzah-

lung von Lizenzgebiihren nach Ablauf des lizenzierten Schutzrechts

2% BKartA 1960, WuW/E BKartA, 331, 333; 1962, WuW/E BKartA, 465, 471;
Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 136; Axter in GK §§ 20, 21 GWB, Rn. 173.

7 BKartA, TB 1962, 70; TB 1963, 68; Emmerich in Immenga/Mestmicker, § 20
GWB, Rn. 188; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 21.

28 BKartA, TB 1962, 70; TB 1974, 91; TB 1983/84, 40; TB 1989/90, 36.

% BKartA, TB 1962, 70; TB 1968, 87; TB 1970, 94; TB 1983/84, 40; TB 1989/90,
36.

0 Statt aller s. Emmerich in Immenga/Mestmicker, § 20 GWB, Rn. 190.
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nicht mit dem Inhalt des Schutzrechts vereinbar’’*. Das BKartA iiber-
priift deshalb sorgfiltig, ob die Lizenzgebiihrenpflicht versteckt oder
offen iiber die Laufzeit des Schutzrechts hinaus erstreckt wird®”.
Nicht gestattet ist dabei, die Gebiihrenpflicht von einem mitlizenzier-
ten, aber gar nicht bestehenden Know-How oder einer gleichzeitig

lizenzierten Marke abhéngig zu machen™*.

Etwas anderes gilt fiir Zahlungsmodalititen. So ist unbedenklich die
Erstreckung der Zahlungspflicht {iber den Schutzrechtsablauf hinaus,
um dem Lizenznehmer die Zahlungen zu erleichtern®’. Auch die Ver-
einbarung von Pauschal- und Einmalgebiihren unbetrachtet der Lauf-

zeit des Schutzrechts ist zuldssig?®.

Nach Ansicht des BKartA ist es nicht problematisch, fiir die gesamte
Vertragsdauer gleich hohe, im Regelfall jedoch insgesamt entspre-
chend niedrieger angesetzte Lizenzgebiihren zu erheben, die auch
dann noch angemessen sind, wenn einige Vertragsschutzrechte, wie
von den Vertragspartnern einkalkuliert, vorzeitig wegfallen”’. Das-
selbe gilt fiir den Fall, daB die Lizenzgebiihrenpflicht auf alle wahrend
der Schutzdauer in Auftrag genommenen aber erst spdter hergestellten
Gegenstdnde erstreckt wird. Verboten ist dagegen, die Hohe der Li-

zenzgebiihr fir die Benutzung eines noch geschiitzten Schutzrechts

1 BKartA, TB 1962, 71.

22 BGH, 16.10.1962, WuW/E BGH 535 -Puder; BKartA, TB 1977, 92; Scholz in
Miiller/GieBler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 27; Bechtold § 17 GWB, Rn. 14;
vgl. Wildanger, GRUR 1963, 288, 290, hélt die Pflicht zur Zahlung der Lizenz-
gebiihr nach Beendigung des Lizenzvertrags fiir gerechtfertigt, wenn und solan-
ge der Lizenznehmer noch einen wettbewerblichen Vorsprung vor seinen Mit-
bewerbern genief3t, also die Vorteile des erloschenen Benutzungsrechts noch
fortwirken.

> BKartA, TB 1972, 92; TB 1983/84, 40.

% BKartA, TB 1976, 102; Emmerich in Immenga/Mestmicker, § 20 GWB, Rn.
191.

25 BKartA, TB 1974, 89; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 32; Bréautigam in Lan-
gen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 40.

2 BGH, WuW/E BGH 100 —Kokillenguss; BGH, WuW/E 531, 535 -Puder.

*7 BKartA, TB 1975, 95.

93



von der Benutzung des freigewordenen Schutzrechts abhéngig zu ma-

chen®”®.

Langstlaufklauseln bei Biindellizenzen, wonach die Lizenznehmerbe-
schrankungen unveréndert bis zum Erloschen des letzten Schutzrechts
fortbestehen sollen, 143t das BKartA zu. Voraussetzung ist, dal noch
wesentliche Schutzrechte bzw. technische Betriebsgeheimnisse fort-
bestehen und ein angemessenes Aquivalent fiir die noch aufrechterhal-

2% Daneben

tenen Beschrankungen und Verpflichtungen darstellen
mufBl dem Lizenznehmer ein vorzeitiges Kiindigungsrecht zum Zeit-
punkt des Wegfalls der vertragswesentlichen Schutzrechte zuste-

hen’®.

Unzuléssig ist jedenfalls, daB das Erléschen der Beschrinkungen
durch Einbeziehung neuer Schutzrechte in die Langstlaufklausel ver-

hindert wird®"".
g) Weitere Beschrinkungen

Da die Aufzdhlung in § 17 Abs.1 S.2 GWB nicht abschlielend ist,
konnen auch andere Lizenznehmerbeschrinkungen, die nicht iiber den

Inhalt des Schutzrechts hinausgehen, zuldssig sein.

Hierher gehoren vor allem die Beschrankungen hinsichtlich der Per-
son des Lizenznehmers, etwa ein Verbot der Erteilung von Unterli-
zenzen. Aullerdem darf vereinbart werden, dafl Fusion oder Umwand-

lung in eine andere Rechtsform zum Wegfall der Lizenz fiihrt***,

28 BKartA, TB 1978, 101.

2 BKartA, TB 1964, 53; TB 1969, 96; TB 1973, 114; TB 1985/86, 35.

3% BKartA, TB 1985/86, 35; Emmerich in Immenga/Mestmicker, § 20 GWB,
Rn. 194.

391 BKartA, TB 1976, 104.

392 Briutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 41.
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Eine Verpflichtung des Lizenznehmers, bis zum rechtskriftigen Pa-
tentschutz Lizenzgebiihren zu zahlen, ist ebenfalls zulédssig. Denn fiir
diese Zeit stehen die Erfahrungen und Hinweise des Lizenzgebers zur
Verfiigung des Lizenznehmers und er erhdlt hiermit einen Wettbe-

werbsvorsprung™®.

Auch ein Verbot, dal} der Lizenznehmer das durch die Lizenz erwor-
bene Wissen bei der Herstellung, der Montage oder dem Vertrieb von
Konkurrenzprodukten nicht verwenden darf, ist mit dem Inhalt des

Schutzrechts gedeckt®®

. Dem Lizenznehmer kann sogar die Beweis-
last auferlegt werden, bei einem Nachbau, Gebrauch oder Vertrieb
von Erzeugnissen der lizenzierten, geschiitzten Art die Lizenzschutz-

rechte nicht benutzt zu haben’®’.

Weiterhin ist zuldssig das Verbot jeder Abweichung von den Herstel-
lungsanweisungen des Lizenzgebers ohne schriftliche Erlaubnis des
Lizenzgebers’”. Die Buchfiihrungs-, Auskunfts-, Berichts- und Rech-

nungslegungspflichten sind ebenfalls erlaubt™’.

Andererseits sind die Wettbewerbsverbote nicht mit dem Inhalt des
Schutzrechts vereinbar, auch dann, wenn sie nicht in wettbewerbsbe-
schrinkender Absicht, sondern zur Sicherstellung der Erfiillung der
Vertragspflichten auferlegt werden®™. Hierbei besteht kein Unter-

schied zwischen rechtlichen und wirtschaftlichen Bindungen®”.

3% BGH, WuW/E BGH 1034 —Riiben-Verladeeinrichtung; LG Diisseldorf, WuW/E
LG/AG 34 —Selbstbiiglerkragen.

% BKartA, TB 1977, 92; TB 1987/88, 35.

3% BKartA, TB 1977, 92; Briutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 42; Schaub
in FK, § 20 GWB, Rn. 171.

% BKartA, WuW/E BKartA 251, 253.

" BGH, WuW/E BGH 660 ~Abbauhammer; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 146.

3% BKartA WuW/E BKartA 25, 26 f. —Gewindeschneidemaschinen; BKartA, TB
1973, 113f;; TB 1978, 101 f.; TB 1983/84, 41; TB 1987/88, 34.

3% Emmerich in Immenga/Mestmicker, § 20 GWB, Rn. 204; Schaub in FK, § 20
GWB, Rn. 171, erklart ein Wettbewerbsverbot fiir unzuléssig, welches auferlegt
wird, um die technische einwandfreie Auslibung des Lizenzgegenstands zu si-
chern. Eine Ausnahme konne nur vorliegen, wenn der Lizenznehmer iiber aus-
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Dem Lizenznehmer kann beispielsweise nicht untersagt werden,

0

. g 310 s
Wettbewerbserzeugnisse herzustellen bzw. zu vertreiben’ , sich an

! oder mit solchen Unterneh-

Konkurrenzunternehmen zu beteiligen®'
men zusammenzuarbeiten®'> sowie die Maschine zu verwenden, die
zur Herstellung dhnlicher Produkte den Lizenzerzeugnissen geeignet
sind®’. Unzulissig sind ebenfalls die dem Lizenznehmer auferlegte
Verpflichtungen, auf jede Eigenentwicklung im Bereich der Vertrags-

gegenstinde zu verzichten’*oder nach einem Konkurrenzverfahren

hergestellte Produkte nicht bevorzugt anzubieten®".

Ein Wettbewerbsverbot kann nicht dadurch erreicht werden, dal3 der
Wettbewerb zwar formal gestattet, tatsdchlich aber durch Sanktionen
anderer Art verhindert wird. Deshalb ist eine Vereinbarung bedenk-
lich, die den Lizenzgeber zur Kiindigung des Vertrags berechtigt, fiir

den Fall, daf} der Lizenznehmer zu ihm in Wettbewerb tritt>'®,

Auch folgende Beschriankungen gehen iiber den Inhalt des Schutz-
rechts hinaus: Die Verpflichtungen des Lizenznehmers, alle von ihm
vorgenomenen Verbesserungen und Entwicklungen des Vertragsge-
genstands dem Lizenzgeber mitzuteilen und dariiber hinaus auf ihn zu
iibertragen®'’, die Verpflichtung des deutschen Lizenznehmers simtli-
che schutzfihigen Verbesserungen zu iibertragen oder weltweit zu

Patenten anzumelden®'®. Dasselbe gilt fiir das Verbot eigener Wer-

reichende Kapazitdt und Fachkréfte nicht verfiigt und deshalb eine sorfaltige
Produktion der Lizenzerzeugnisse bei gleichzeitiger Produktion anderer Artikel
unmoglich wire.

310 BKartA, TB 1962, 71; TB 1973, 113 f.; TB 1979/80, 118; TB 1983/84, 41.

' BKartA, TB 1963, 67.

312 BKartA, TB 1974, 90.

313 BKartA, TB 1976, 103.

3 BKartA, TB 1987/88, 35.

315 BKartA, TB 1981/82, 92.

316 BKartA, TB 1970, 93; TB 1972, 94; TB 1974, 90.

7 BKartA, TB 1987/88, 35.

318 BKartA, TB 1981/82, 91; TB 1991/92, 43.
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bung des Lizenznehmers®'” und die Verpflichtung zur Zahlung hoher

320
Werbeaufwendungen™.

AuBlerdem ist jede Erstreckung der Lizenznehmerbeschrankungen auf
gemeinfreie Gegenstinde verboten. Dasselbe gilt fiir Beschrankungen,
die nach Erléschen des Schutzrechts bzw. Offenkundigwerden des
Know-how fortbestehen sollen. Nicht gestattet ist z.B. eine Vereinba-
rung, wonach bei der Berechnung der Lizenzgebiihr auch gemeinfreie

Gegenstinde beriicksichtigt werden*'.

Dem Wegfall des wesentlichen Bestandes der Vertragsschutzrechte
stellt das BKartA die erhebliche Minderung des Gebrauchswertes der
Schutzrechte durch technische oder wirtschaftliche Uberholung
gleich. Das BKartA dringt in solchen Fillen auf die Senkung der Li-

zenzgebiihren®.

SchlieBlich sind die Preisbindungen in Lizenzvertragen, die durch 6.
GWB-Novelle aus dem Katalog des § 17 Abs.2 GWB gestrichen wor-

den sind, nicht mehr zuléssig.
6- Der Katalog freigestellter Beschrinkungen

§ 17 Abs.2 GWB nimmt einige Lizenznehmerbindungen vom Verbot
des Abs.1 aus. Diese freigestellten Beschrinkungen sollen dem
Schutzrechtsinhaber eine sachgerechte Verwertung seines Schutz-
rechts ermdglichen®”. Thre Zuldssigkeit setzt jedoch voraus, daB8 die
Laufzeit des lizenzierten Schutzrechts nicht tiberschritten wird (§ 17

Abs. 2. letzter Hs. GWB).

319 BKartA, TB 1975, 94.

320 BKartA, TB 1967, 87.

321 OLG Karlsruhe, WuW/E OLG, 5515 —T-Shirt-Druck; BKartA, TB 1995/96, 42
f.; a.A. Rosenberger; GRUR 1982, 600, 602 f.

322 BKartA, TB 1972, 95; TB 1974, 89 f.

323y, Gamm, § 20 GWB, Rn. 13.
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Die Aufzdhlung in § 17 Abs.2 GWB ist -abgesehen von der Ausnah-

meerlaubnis gem. Abs. 3- abschlieSend.

Es wurde in der Literatur behauptet, der Katalog des § 20 Abs.2 GWB
(a.F.) habe nicht mehr grof8e Bedeutung, weil die Mehrzahl der hier-
nach erlaubten Beschrankungen gegen Art.85 EGV (Art.81 EGV n.F.)

verstdBen und deshalb nichtig seien®**

. Nach der Neugestaltung dieses
Kataloges mit der 6. GWB-Novelle, wodurch die Angleichung an EG-
Kartellrecht zum groBen Teil erfolgte, ist diese Ansicht schwer zu

vertreten.

a) Technisch einwandfreie Ausnutzung

§ 17 Abs.2 Nr.1 GWB stellt die Beschridnkungen des Lizenznehmers
frei, soweit und solange sie durch ein Interesse des Lizenzgebers an
einer teschnisch einwandfreien Ausnutzung des Gegenstands des
Schutzrechts gerechtfertigt sind. Diese Vorschrift schiitzt das Interesse
des Schutzrechtsinhabers, dal der gute Ruf oder der wirtschaftliche
Erfolg seiner Erfindung nicht durch eine technisch unzureichende

325

Ausnutzung leidet’”. Eine Abwégung zwischen den Interessen des

Lizenzgebers und denen des Lizenznehmers kommt nicht in Frage®*°.

Das Tatbestandsmerkmal ,, soweit” erfordert stets eine ,,Verhéiltnis-
maBigkeitspriifung®. Insofern ist eine Beschrankung nur dann gerecht-
fertigt, wenn sie zur Wahrung technischer Interessen des Lizenzgebers
erforderlich ist. Aufgrund des Kriteriums ,,solange* enfillt die Zulés-

sigkeit nach § 17 Abs.2 Nr.1 GWB von dem Zeitpunkt an, von dem an

324 0 z.B. Emmerich in Immenga/Mestmicker, § 20 GWB, Rn. 208, schldgt des-
halb ersatzlose Sterichung des Abs. 2 vor.

323 Begr. 1952, § 15 Ziff. 3a; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 200; Briutigam in
Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 52, 54, weist darauf hin, daB3 eine technisch ein-
wandfreie Ausnutzung des Schutzrechtsgegenstands im iibrigen auch im Interes-
se der Verbraucher liege; Emmerich in Immenga/Mestmécker, § 20 GWB, Rn.
210, kritisiert wettbewerbspolitisch derartige Begriindung und hilt fiir erforder-
lich, die Vorschrift eng auszulegen.

326 Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 160.
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327 Die Beweislast fiir das Vorhanden-

sie nicht mehr erforderlich ist
sein der Freistellungsvoraussetzungen des § 17 Abs.2 Nr.1 GWB

trigt der Lizenzgeber.

Die Freistellung gem. § 17 Abs.2 Nr.1 GWB beansprucht ein techni-
sches Interesse des Lizenzgebers. Allein bloBBe wirtschaftliche Interes-
sen des Lizenzgebers, etwa Konkurrenzproduktionen Dritter zu ver-
hindern oder moglichst hohe Lizenzgebiihren zu erzielen, rechtferti-

329 Handelt es sich um technische

gen derartige Beschrinkungen nicht
und wirtschaftliche Interessen des Lizenzgebers, so ist es lediglich
entscheidend, ob die Beschriankung durch ein Interesse an einer tech-
nisch einwandfreien Ausnutzung des Lizenzgegenstands gerechtfertigt
ist. Gleichzeitige wirtschaftliche Interessen hindern die Freistellung
nicht, konnen aber ein fehlendes technisches Interesse nicht erset-
zen’. AuBerdem miissen nach Ansicht des BKartA wirtschaftliche

Interessen das technische Interesse nicht iiberwiegen®'.

Vom § 17 Abs.2 Nr.1 GWB erfaf3t sind zundchst Bezugsbindungen fiir
Rohstoffe und Vorprodukte, die nicht in gleicher Qualitit allgemein
erhiltlich oder nicht handelsiiblich sind, weil deren Lieferung von
Dritten zur Patentverletzung oder zum Offenkundigwerden eines

Know-how fiihrt**?,

32T BKartA, TB 1977, 93.

328 Brautigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn.56; Schaub in FK, § 20 GWB,
Rn. 163.

329 BKartA, WuW/E BKartA 317, 319 —Betriebsgeheimnis; BKartA, TB 1965, 64;
TB 1981/82, 92; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 23; Emmerich in Imen-
ga/Mesctmicker, § 20 GWB, Rn. 217; Scholz in Miiller/GieBler/Scholz, §§ 20,
21 GWB, Rn. 50.

30 Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 203; Schaub in FK, § 21 GWB, Rn. 162;
Bréutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 54.

31 BKartA, TB 1961, 58; TB 1972, 95; TB 1977, 93.

332 vgl. Kellermann, WuW 1960, 603, 610, vertritt die Meinung, daf} technisch ein-
wandferie Produktion ohne Bezugsverpflichtung auch dadaurch realisiert wer-
den kann, daB3 der Lizenznehmer verpflichtet wird, bestimmte Qualitit einzuhal-
ten.
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In dem Falle, dal die Qualitdt der geschiitzten Gegenstéinde auch ohne
Bezugsbindungen erreicht werden kann oder erforderliche Materialien
auf dem Markt erhiltlich sind, sind die Bezugsverpflichtungen nicht

erlaubt®>?

. Dasselbe gilt, wenn der Lizenznehmer selbst in der Lage
ist, gleichwertiges Material herzustellen. Das BKartA beanstandete
die mit sog. Abfiillvertrdgen in der Getridnkeindustrie verbundenen
Bezugsbindungen, soweit die Konzentrate, die den Gegenstand der
Bezugspflicht bilden, ohne weiteres durch die Uberlassung von Re-
zepten auch vom Lizenznehmer sach- und fachgerecht produziert

334 Ebenso sieht es die Pflicht des Lizenznehmers, die

werden kdnnten
Dienstleistungen des Lizenzgebers entgegenzunehmen, als unzuléssig

an, die keine spezielle Kenntnisse bzw. Erfahrungen erfordern™.

Eine Freistellung gem. § 17 Abs.2 Nr.1 GWB entfillt, wenn die Be-
zugsverpflichtung eigentlich als Ersatz einer Lizenzgebiihr vereinbart
wird. Dasselbe gilt, wenn die Lizenzerteilung vom Bezug der Rohstof-
fe abhingig gemacht wird. Ausnahmefille konnen nur in Betracht
kommen, in denen sonst die Berechnung der Lizenzgebiihren bzw. die

Kontrolle der Einhaltung der Lizenzen unméglich wire™.

Auch andere Faktoren, wie z.B. lingere Produktionszeiten, héherer

Energieverbrauch, wesentliche Umweltbelastungen konnen die Erfin-

dung in MiBkredit bringen. Deswegen ist eine Bezugspflicht als ge-
rechfertigt zu betrachten, wenn die Materialien fremder Herkunft trozt

gleicher Qualitit, andere negative Auswirkungen haben’.

3 BKartA, TB 1965, 64; TB 1968, 87.

33 BKartA, TB, 1972, 95; Emmerich in Immenga/Mestmécker, § 20 GWB, Rn. 215;
Brautigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 58; a.M. Schaub in FK, § 20 GWB,
Rn. 170, hélt dies aufgrund berechtigtes Interesse des Schutzrechtsinhabers an
der Geheimhaltung der Rezeptur fiir unbegriindet.

3 BKartA, TB 1981/82, 92; TB 1989/90, 36.

336 K ellermann, WuW/E 1960, 603, 614; Walz, S. 263 ff.

337 Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 169; vgl. Heine, GRUR 1960, 265, 267.
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Unter § 17 Abs.2 Nr.1 GWB fallen weitere Beschrinkungen, z.B. Be-
triebsanweisungen, Vertriebsbindungen, Verarbeitungsvorschriften,
die Verpflichtungen, bei der Ausiibung des Schutzrechts nur Fachper-
sonal einzusetzen, technische Unterstilitzungsleistungen anzunehmen

oder die Verpflichtung zur regelmiBigen Uberlassung von Proben.

Technisch bedingte Kontrollen sind lediglich fiir eine Aufbau- und
Anlernzeit gestattet. Nach Ansicht des BKartA diirfen Kontrollrechte
nicht tiber den Gegenstand des Lizenzvertrags hinaus auf das gesamte

338 Ausnahmefille

Unternehmen des Lizenznehmers erstreckt werden
konnen aber unter Umstdnden der Fall sein, etwa wenn Storungen bei
anderen Betriebsteilen indirekt den Lizenzbetrieb gefidhrden. Das
BKartA sah die Verpflichtung des Lizenznehmers, der die Konkur-
renzprodukte nach einem fremden Verfahren herstellen will, als zulds-
sig an, Kontrolleinrichtungen auf eigene Kosten einzubauen und die
Kontrolle durch unparteiische Sachverstindige hinzunehmen. Seiner
Auffassung nach kann der Lizenzgeber sogar eine rdumliche Tren-
nung fremder Erzeugnisse verlangen, falls ansonsten eine mogliche
Verletzung des lizenzierten Rechts nicht festzustellen bzw. zu verhin-

dern ist®*.

b) Riickgewihrklauseln
§ 17 Abs.2 Nr.2 GWB erklirt die Verpflichtungen des Lizenznehmers

zum Erfahrungsaustausch und zur Gewahrung von (Riick-) Lizenzen

auf Verbesserungs- oder Anwendungserfindungen fiir zuldssig, sofern
diesen Verpflichtungen gleichartige Verpflichtungen des Lizenzgebers

entsprechen.

3% BKartA, TB 1966, 72; TB 1974, 91; Emmerich in Immenga/Mestmicker, § 20
GWB, Rn. 216; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 24.
339 Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 167, m.w.N.
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Hiermit tragt der Gesetzgeber den Interessen von beiden Vertragspar-
teien Rechnung, an der Fortentwicklung lizenzierter Technologie teil-

zuhaben*

. Die Zuléssigkeit der Riickgewihrklauseln wird damit be-
griindet, da3 besondere Erfahrungen und etwaige Verbesserungserfin-
dungen des Lizenznehmers auf der Erfindung des Lizenzgebers beru-

341
hen™".

Andererseits rufen solche Absprachen, insbesondere bei umfassenden
Lizenzvertragssystemen mit einer Vielzahl von Lizenznehmern eine
Gefahr hervor, dal das technische Wissen beim Lizenzgeber monopo-
losiert wird und er auf die Dauer eine ungreifbare Position erhalt**,
Im Gegensatz zur fritheren Regelung sind Riickgewidhrpflichten in
Form der Exklusivlizenzen nach § 17 Abs.2 Nr.2 GWB nicht mehr

zulissig®®. Somit wird die erwihnte Gefahr wesentlich verhindert.

Erlaubt ist zundchst die Verpflichtung des Lizenznehmers, dem Li-
zenzgeber seine Erfahrungen bekannt zu geben, die er bei der Verwer-
tung des Schutzrechts bzw. des Know-How gemacht hat. Nach dem
Wortlaut der Vorschrift ist eine einseitige Verpflichtung des Lizenz-
nehmers, alle Forschungs- und Herstellungsinformationen sowie ande-
re technische Erfahrungen iiber Eigenschaften und Anwendungsmog-
lichkeiten der lizenzierten Technologie dem Lizenzgeber mitzuteilen,

nicht freistellbar’**.

Die Erfahrungstauschpflicht muB3 sich auf Lizenzschutzrechte bezie-

hen und darf die Laufzeit des Schutzrechts nicht iiberschreiten®*’. Fer-

340 Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 28; Moschel, § 8, Rn. 470.

341 BKartA, TB 1972, 96; Emmerich in Immenga/Mestmécker, § 20 GWB, Rn. 243;
Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 217.

2 Emmerich in Immenga/Mestmicker, § 20 GWB, Rn. 244, schligt daher enge
Auslegung der Vorschrift vor, um eine Monopolisierung des technischen Wis-
sens in der Hand des Lizenzgebers zu verhindern.

3 Begr. 1998, zu §17 Abs.2; Bechtold, § 17 GWB, Rn. 19.

** BKartA, TB 1965, 64; TB 1987/88, 35; Sack WRP, 592, 611.

345 Brautigam in Langen Bunte, § 17 GWB, Rn.69; Emmerich in Immen-
ga/Mestmicker, § 20 GWB, Rn. 247.
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ner muf} es sich um technische Erfahrungen handeln. Die Verpflich-
tungen des Lizenznehmers zur Mitteilung rein kaufménnischer Erfah-
rungen, etwa aus dem Vertrieb der Lizenzerzeugnisse oder zur Offen-
legung der Kalkulation und der Werbeaufwendungen, sind nicht von

§ 17 Abs.2 Nr.2 GWB erfafit**’.

Neben dem Lizenzgeber konnen auch dessen andere Lizenznehmer als
Empfinger der mitzuteilenden Erfahrungen bestimmt werden’”. Zu
vereinbaren ist auBerdem, daBl der Lizenzgeber die Erfahrungen ein-
zelner Lizenznehmer allen anderen Lizenznehmern zuganglich ma-
chen darf**.

Die Uberlassung von Erfahrungen kann entgeltlich oder unentgeltlich
vereinbart werden. Gegenseitige Verpflichtungen miissen jedoch wirt-
schaftlich dquivalent sein. Daran fehlt es, wenn der Erfahrungsaus-
tausch von einer Seite entgeltlich, von anderen unentgeltlich zu erfol-

gen hat*®.

Gegenseitige Verpflichtungen diirfen nicht nur formal bestehen, son-
dern miissen materiell gleichartig erfiillt werden konnen. Dies ist z.B.
nicht der Fall, wenn der Lizenzgeber nach der Lizenzvergabe die ei-
gene Forschung und Entwicklung aufgibt und nur noch das ihm ver-
tragsgemdl libermittelte teschnische Wissen des Lizenznehmers ent-

gegennimmt™’.

3% BKartA, TB 1965, 64; TB 1985/86, 36; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 26;
Scholz in Miiller/GieBler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 59; Bréiutigam in Lan-
gen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 66 f.; vgl. Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 192; weist
darauf hin, da3 Markterfahrungen fiir technische Fortschritte des Produkts we-
sentlich und deshalb der Gegenstand einer Erfahrungsaustauschpflicht sein kon-
nen.

7 Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 227; Briutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB,
Rn. 69.

¥ Emmerich in Immenga/Mestmicker, § 20 GWB, Rn. 249; Schaub in FK, § 20
GWB, Rn. 193; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 26.

3 BKartA, TB 1975, 97.

350 BKartA, TB 1966, 72; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 26.
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§ 17 Abs.2 Nr.2 GWB erlaubt weiterhin die Verpflichtung des Li-
zenznehmers zur Riicklizenzierung von Verbesserungs- und Anwen-

dungserfindungen.

Fiir die Definition der Verbesserungserfindung ist § 16 Abs.1 S.2
PatG maBgebend, welcher bestimmt: ,, Bezweckt eine Erfindung die
Verbesserungen oder weitere Ausbildung einer anderen, dem Anmel-
der durch ein Patent geschiitzten Erfindung, so kann er (...) die Ertei-
lung eines Zusatzpatents beantragen, das mit dem Patent fiir die dltere
Erfindung endet”. Demnach ist fiir das Vorliegen einer Verbesse-
rungserfindung entscheidend, daB3 ein unmittelbarer Zusammenhang

mit dem Erfindungsgedanken des Hauptpatents vorhanden ist™".

Gegenstand eines Zusatzpatents kann alles sein, was auch Gegenstand
eines selbststindigen Unteranspruchs des Patents sein konnte, z.B.
Ergédnzungen, die den Erfolg der technischen Lehre vervollkommnen
oder rationeller erzielen, oder auch Ubertragungen eines Verfahrens

- . 352
auf einen anderen Anwendungskreis™".

Dagegen ist der Begriff der Anwendungserfindung im Patentgesetz
nicht erwdhnt. Anwendungserfindungen werden im Allgemeinen da-
durch gekennzeichnet, da3 bereits bekannte Stoffe oder Verfahren fiir

- - 353
einen neuen Anwendungsbereich entdeckt werden

. Den Gegensatz
bilden Parallelerfindungen, bei denen ein bekannter Anwendungsbe-

reich mit einer neuen technischen Lehre abgedeckt wird.

Die Freistellung gem. § 17 Abs.2 Nr.2 GWB betrifft lediglich die
Riicklizenzierung von abhingigen Erfindungen. Die Verpflichtung des

Lizenznehmers, von den Vertragsschutzrechten unabhingige, auf ei-

351 Brautigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 73; Westrick/Loewenheim, § 20
GWB, Rn. 30; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 194.

32 Emmerich in Immenga/Mestmécker, § 20 GWB, Rn. 252.

333 Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 223; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn.198; Briu-
tigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 73.
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gener schopfericher Tétigkeit beruhende technische Leistungen zu
lizenzieren, ist nicht zulédssig. Dies gilt insbesondere fiir die Vereinba-
rung der Riicklizenzierung von Parallelerfindungen und selbstédndigen
Weiterentwicklungen®”. Sonst bestiinde eine Gefahr, daB starke Pa-
tentpools entstehen und Dritte vom Zugang zu neuen Technologien

355
ausgeschlossen werden™.

Das BKartA legt die Vorschrift eng aus und beanstandet die Ver-
pflichtungen fiir Riicklizenzen betreffend ,, allgemeine Verbesserun-
gen®, ,irgendwelche Verbesserungen®, ,Neuerungen zusitzlich zu
den Lizenzinformationen®, eigene Erfindungen des Lizenznehmers
auf dem Vertragsgebiet® oder ,, alle zukiinftigen Verbesserungen und

Weiterentwicklungen beziiglich des Vertragsgegenstands***°.

§ 17 Abs.2 Nr.2 GWB stellt nur die Verpflichtung des Lizenznehmers
frei, dem Lizenzgeber Lizenzen auf die Verbesserungs- oder Anwen-
dungserfindungen zu gewihren. Insofern kann er nicht zur Ubertra-

gung von Verbesserungs- oder Anwendungserfindungen verpflichtet

werden. Nur ausnahmsweise darf eine Verbesserungserfindung auf
den Lizenzgeber iibertragen werden, wenn der Lizenznehmer dafiir
ein Zusatzpatent anmelden mochte. Denn ein Zusatzpatent kann nur
vom Inhaber des Hauptpatents, also vom Lizenzgeber, angemeldet
werden. In einem solchen Fall mull aber die Riickiibertragung des
Zusatzspatents auf den Lizenznehmer vorgesehen sein. Nach Riick-

iibertragung kann sich der Lizenzgeber unter den Voraussetzungen

3% BKartA WuW/E, BKartA 331, 333; BKartA, TB 1969, 98. Ebensowenig zulis-
sig ist die Verpflichtung des Lizenznehmers, Lizenzgebiihren fiir die Nutzung
der von ihm selbst stammenden Verbeserungserfindungen zu zahlen, s. dazu
BKartA, TB 1961, 58.

355 Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 199.

3% BKartA, TB 1967, 88; TB 1978, 102; TB 1981/82, 92; Schaub in FK, § 20
GWB, Rn. 196; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 30; Brautigam in Lan-
gen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 72.
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des § 17 Abs.2 Nr.2 GWB eine Lizenz am Zusatzpatent ausbedin-

357
gen™'.

Als Verpflichtete gem. § 17 Abs.2 Nr.2 GWB kommt grundsitzlich
der Lizenznehmer in Betracht. Die Verpflichtung zur Riicklizenzie-
rung kann nicht Dritten, insbesondere nicht Tochtergesellschaften des

Lizenznehmers oder dessen Unterlizenznehmern, auferlegt werden.

Die Zuléssigkeit der Riicklizenzierungspflicht des Lizenznehmers
setzt wie beim Erfahrungsaustausch die Existenz gleichartiger Pflich-
ten des Lizenzgebers voraus. Diese diirfen nicht nur rein formal beste-
hen358, brauchen aber auch nicht inhaltsidentisch zu sein®”’. Aus-
schlaggebend ist die wirtschaftliche Gleichwertigkeit gegenseitiger
Verpflichtungen®®. Ist der Lizenznehmer zur Erteilung unentgeltlicher
Lizenzen verpflichtet, so mufl dem Lizenzgeber ebenso eine Ver-
pflichtung zur Erteilung unentgeltlicher Lizenzen auferlegt sein®®'.
Die Gleichartigkeit der Pflichten fehlt, wenn der Lizenzgeber im Ge-
gensatz zum Lizenznehmer berechtigt ist, kostenlose Lizenzen zu ver-

langen®®.

Die gegenseitigen Pflichten miissen sich auf denselben gegenstindli-
chen Bereich des Schutzrechts beziehen. Eine genaue Ubereinstim-
mung des ortlichen und sachlichen Schutzbereichs ist hingegen nicht

erforderlich. So kann die Riicklizenzpflicht bei der Gewéhrung einer

37 BKartA, TB 1963, 68; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 222; Band-
asch/Lemhoefer/Horn, S. 27; Emmerich in Immenga/Mestmicker, § 20 GWB,
Rn. 258.

%8 BKartA, TB 1966, 72.

% Vom BKartA wurde vorgeschlagen, den Begriff ,,gleichartig® durch ,.gleichwer-
tig® zu ersetzen, s. dazu BKartA, TB 1972, 96.

360 BKartA, TB 1964, 53; TB 1966, 72; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 27; Axter in
GK, §§ 20,21 GWB, Rn. 226.

%1 BKartA, TB 1972, 97; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 204; Scholz in Miil-
ler/GieBler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 60.

32 BKartA, TB 1962, 71.
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Bereichslizenz auf alle Verwendungsgebiete des Schutzrechts er-

363
streckt werden™".

Wie alle andere Bindungen in § 17 Abs.2 GWB darf die Riicklizenz-
pflicht die Laufzeit des Hauptpatents nicht tiberschreiten (§ 17 Abs.2,
letzter Hs. GWB).

Die Anwendungserfindungen konnen eine liangere Laufzeit als das

Hauptpatent haben’®

. Umstritten ist dabei, ob eine Riicklizenzpflicht
fiir die gesamte Laufzeit der Anwendungserfindung, also auch {iiber
den Ablauf des Hauptpatents hinaus, dem Lizenznehmer auferlegt

werden darf.

Das BKartA verneint dies, weil nach Ablauf des Hauptpatents den

365 .
. Eine

Lizenzgeber keine gleichartige Verpflichtung mehr treffe
Ausnahme komme nur in Betracht, wenn das Hauptpatent nach Ver-
tragsende noch weiter lauft. In diesem Fall konne der Lizenznehmer
verpflichtet werden, fiir die verbleibende Laufzeit des Hauptpatents
weiterhin Anwendungs- und Verbesserungserfindungen an den (friihe-
ren) Lizenzgeber zu lizenzieren. Voraussetzung dafiir sei, daf} der Li-

zenzgeber eine angemessene Lizenzgebiihr fiir die Weiterbenutzung

der ihm lizenzierten Erfindungen zéhlt.

Einer Ansicht in der Literatur nach entfallen mit Wegfall des Haupt-
patents nur gegenseitige Verpflichtungen, weitere Lizenzen zu ertei-
len. Bereits (auch vom Lizenzgeber) erteilte Lizenzen auf Verbesse-
rungs- oder Anwendungserfindungen konnten hingegen iiber die Lauf-

zeit des Hauptschutzrechts hinaus fortbestehen. Die Vereinbarung der

363 Briutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 87.

364 Bei Zusatzpatenten ist dies gem. § 16 PatG nicht moglich.

3 BKartA, TB 1975, 97; TB 1976, 105; TB 1987/88, 35; zustimmend Emmerich in
Immenga/Mestmicker, § 20 GWB, Rn. 261 f.
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der Lizenzgebiihrzahlung fiir die weitere Nutzung sei auch nicht not-

. 366
wendig™.

Die Zulassung einer Riicklizenzpflicht des Lizenznehmers nach Ablauf
des Hauptpatents steht grundsdtzlich dem Gegenseitigkeitsprinzip
entgegen, weil mit dem Ablauf des Hauptpatents die gleichartige Ver-
pflichtung des Lizenzgebers nicht mehr besteht. Etwas anderes gilt
dann, wenn die Vertragspartner gegenseitig die iiber die Laufzeit des

Hauptpatents hinausgehenden Riicklizenzen bereits gewdhrt haben.

¢) Nichtangriffsklauseln
§ 17 Abs.2 Nr.3 GWB erlaubt die Verpflichtungen des Lizenzneh-

mers, das lizenzierte Schutzrecht nicht anzugreifen. Der Gesetzgeber
ging davon aus, der Lizenzgeber habe ein berechtigtes Interesse daran,
daB3 nicht gerade der Lizenznehmer, dem die teschnischen und patent-
rechtlichen Probleme des Schutzrechts durch den Lizenzvertrag be-
kannt geworden sind, das Schutzrecht mit der Nichtigkeitsklage an-

greift’®’,

Zu Recht wird dieser Gesichtspunkt kritisiert, der Lizenznehmer sei
oft der einzige, der die Bedeutung des lizenzierten Schutzrechts zu
beurteilen vermoge. Die Verhinderung moglicher Angriffe des Li-

zenznehmers tiber die Nichtangriffsklausel habe die kartellrechtlich

bedenkliche Folge, daf} zahlreiche nichtige und wertlose Schutzrechte
fiir Wettbewerbsbeschrinkungen millbraucht wiirden, da niemand sie
angreife. Das Offentliche Interesse an der Beseitigung von (inhaltslo-

sen) Scheinschutzrechten miisse dem oben dargelegten Interesse des

366 Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 206; Preu in FS fiir Wendel, S. 115, 118 £.; vgl.
Magen, S. 172.

%7 Begr. 1952, zu § 15 Ziff. 3 d; Moschel, § 8, Rn. 472; Peetz, S. 61; Bechtold, § 17
GWB, Ra. 20.
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Lizenzgebers vorgehen. Deshalb sei die Vorschrift jedenfalls eng aus-

368
zulegen™".

Die praktische Bedeutung dieser Bestimmung ist auf ausschlieBlich
binnenmarktbezogene Vertrige begrenzt, weil nach EG-Recht die
Nichtangriffsabsprachen allein in bestimmter Form zuldssig sind.
Gem. Art.2 Abs.1 Nr.15 GVO-TT kann der Lizenzgeber sich vertrag-
lich vorbehalten, im Falle des Angriffs des Lizenznehmers die Ver-
einbarung zu beenden. Abgesehen davon ist die Freistellung einer
Nichtangriffsklausel nur dadurch méglich, dal3 sie bei der Kommissi-
on angemeldet wird und binnen vier Monaten kein Widerspruch von
der Kommission erhoben wird (Art.4 Abs.2 lit.b GVO-TT). Der deut-
sche Gesetzgeber hat die 6. GWB-Novelle leider nicht dazu genutzt,
eine dem europdischem Recht entsprechende Vorschrift {iber Nichtan-

griffsklauseln zu schaffen.

Nichtangriffsabsprachen verpflichten den Lizenznehmer, das lizen-
zierte Schutzrecht nicht durch Einspruch, Beschwerde, Nichtigkeits-
klage oder dhnliches zu Fall zu bringen®®. Eine Nichtangriffsabrede
bewirkt vor allem, dafl eine gleichwohl erhobene Nichtigkeitsklage
aufgrund der Einrede des Lizenzgebers als unzulédssig abgewiesen

wird®”’. Hinzuweisen ist dabei darauf, daB die Nichtangriffsklausel

368 BKartA, TB 1975, 97, das BKartA verlangte sogar die Streichung des § 20 Abs.2
Nr.4 GWB (a.F.); s. zur Ansichten in der Literatur fiir eingeschriankte Auslegung
Emmerich in Immenga/Mestmécker, § 20 GWB, Rn. 273; Briutigam in Lan-
gen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 92; Peetz, S. 68 f.; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB,
Rn. 230; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 31.

3% Umstritten ist dabei, ob der Priifungsantrag nach §§ 44 PatG von der Nichtan-
griffsabsprache erfafit wird; ablehnend Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 231;
Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 212; bejahend Emmerich in Immen-
ga/Mestmicker, § 20 GWB, Rn. 276; Tetzner, GRUR 1967, 121,123.

" BGH, WuW/E BGH 45 —Konservedosen; BGH, GRUR 1971, 243, ff.
-Gewindeschneidvorrichtungen.
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gem. § 138 BGB nichtig ist, wenn die Parteien bei Vertragsschluf3 die
Nichtigkeit des Schutzrechts wuften®”".

§ 17 Abs.2 Nr.3 GWB betrifft aktive Angriffe des Lizenznehmers.
Ihm kann nicht untersagt werden, gegeniiber einer Verletzungsklage
des Lizenzgebers einzuwenden, das lizenzierte Schutzrecht sei nicht

rechtsbestindig oder vollig unverwertbar’ .

ErfaBBt werden nur rechtliche Angriffe, nicht jedoch wirtschaftlich
bedingte Gefidhrdungshandlungen, wie z.B. Erwerb bzw. Anmeldung
von Parallelerfindungen, oder Bemiihungen, die Lizenzpatente durch

eigene Forschung und Entwicklung technisch zu iiberholen®”.

Die Verpflichtung zum Nichtangriff schlieSt auch das Verbot der Be-
auftragung Dritter mit dem Angriff ein. Fraglich ist, ob der Lizenz-
nehmer unterlassen muf3, Nichtigkeitsklagen Dritter zu unterstiitzen.
Nach Ansicht des BKartA fillt ein solches Verbot nicht unter § 17
Abs.2 Nr.3 GWB, weil hier allein ein Angriff des Lizenznehmers ge-
meint sei’”*. Die Verpflichtung des Lizenznehmers, die ihm bekannt
gewordenen Angriffe oder Verletzungen durch Dritte dem Lizenzge-
ber mitzuteilen, geht gleichfalls inhaltlich iiber die Nichtangriffs-

pflicht hinaus®”.

Ebensowenig 146t sich eine Nichtangriffspflicht zu Lasten Dritter ver-
einbaren. Eine Ausnahme kann bei Lizenzvertrigen mit Konzernun-

ternehmen in Betracht kommen. Die Nichtangriffspflicht, die der O-

37! Emmerich in Immenga/Mestmécker, § 20 GWB, Rn. 271; vernichtbare Schutz-
rechte konnen dagegen nach Ansicht des BGH der Gegenstand von
Nichtangriffsabreden sein, soweit nicht der Lizenzgeber dem Lizenznehmer in
Kenntnis der Vernichtbarkeit seines Schutzrechts eine Nichtangriffspflicht
auferlegt, BGH WuW/E BGH 988, 989 f. —-Metallrahmen.

372 Brautigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 95; Schaub, RIW 1986, 95.

373 BKartA, TB 1965, 64; TB 1974, 92; TB 1977, 94; TB 1985/86, 36; TB 1987/88,
35.

7 BKartA, TB 1985/86, 36; a.A. Magen, S. 174.

375 BKartA, TB 1966, 73; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 28; Brautigam in Lan-
gen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 97.
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bergesellschaft auferlegt wird, diirfte wegen der einheitlichen Wil-

lensbildung alle Konzernunternehmen binden®”®.

Gegenstand einer Nichtangriffspflicht kann nur das lizenzierte Schutz-
recht sein’”’. Die Erstreckung auf zukiinftige Schutzrechte ist nur
dann gestattet, wenn diese in den Lizenzvertrag miteinbezogen wer-
den’™. Die Nichtangriffspflicht, die lediglich formal mitlizenzierte
und vom Lizenznehmer bei der Ausiibung des Lizenzvertrags nicht
angewendete Schutzrechte betrifft, ist nicht zuldssig. Bei Biindellizen-
zen darf sich daher die Nichtangriffsabsprache nur auf Schutzrechte

beziehen, die vertragsgemiB benutzt werden®””.

Die Nichtangriffspflicht endet grundsétzlich mit dem Erléschen des
Schutzrechts. Sie kann aber fiir die Zeit zwischen dem Ende des Li-

zenzvertrags und dem Ablauf des Schutzrechts vereinbart werden®™.

Bei Know-How-Lizenzen ist eine Nichtangriffsabrede im engeren
Sinne nicht vorstellbar, da der Know-How-Inhaber kein gewerbliches
Schutzrecht zur Verfiigung hat, das angegriffen werden konnte. Nach
Auffasung des BKartA entspreche der Verpflichtung zum Nichtangriff
die Verpflichtung zur Geheimhaltung des iiberlassenen Know-How™™'.
Dem ist schwer zu folgen. Zum einen ergibt sich die Geheimhaltungs-

pflicht bei Know-How-Lizenzen bereits ohne weiteres aus dem Li-

zenzvertrag. Zum anderen ist die unberechtigte Weitergabe des iiber-

376 Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 219.

77 Ein Angriff auf verwandte Schutzrechte des Lizenzgebers und auf auslindische
Parallelschutzrechte bleibt immer moglich.

" Emmerich in Immenga/Mestmicker, § 20 GWB, Rn. 274; Brautigam in Lan-
gen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 99 m.w.N.; Preu in FS fir Wendel, S. 115, 124 {.

37 BKartA, TB 1968, 88; TB 1974, 92; Scholz in Miiller/GieBler/Scholz, §§ 20, 21
GWB, Rn. 64; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 31; kritisch Schaub in
FK, § 20 GWB, Rn. 217.

30 Vgl. OLG Karlsruhe WuW/E Karlsruhe 951, 953ff. —Querstromliifter; BKartA,
TB1963, 68; Axter in GK, §§ 20, 21, GWB, Rn. 231; Magen, S. 174; Brautigam
in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 101; Fritze, GRUR 1969, 218, 220.

381 BKartA, TB 1962, 71; TB 1972, 96; zustimmend Sack WRP, 592, 616; kritisch
Finger, WRP, 1969, 398, 399.
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lassenen Wissens nicht gleichbedeutend mit einem Angriff auf die
RechtmiBigkeit der Vorzugsstellung ist. Insofern entspricht eher die
Verpflichtung des Know-How-Nehmers, das Vorliegen eines qualifi-
zierten technischen Betriebsgeheimnisses nicht zu bestreiten, der

Nichtangriffspflicht in Schutzrechtslizenzen®®.

SchlieBlich féllt unter § 17 Abs.2 Nr.3 GWB nur die Nichtangriffsver-
pflichtung des Lizenznehmers, nicht jedoch eine solche des Lizenzge-
bers. Dasselbe gilt fiir gegenseitige Nichtangriffspflichten von Ver-
tragsparteien, welche unter Umstdnden § 1 GWB unterliegen kon-

383
nen .

d) Mindestnutzungs- oder Mindestlizenzgebiihrklauseln

§ 17 Abs.2 Nr.4 GWB erklédrt Verpflichtungen des Lizenznehmers,
das lizenzierte Schutzrecht in einem Mindestumfang zu nutzten oder
eine Mindestgebiihr zu zahlen, fiir unbedenklich. Diese Vorschrift ist
durch die 6. GWB-Novelle eingefiihrt worden und entspricht im we-
sentlichen der Regelung des Art.2 Abs.1 Nr.9 GVO-TT**. Sie weicht
jedoch von der letzgenannten Bestimmung insofern ab, daB3 sie die
Verpflichtung ,,die bestmoglichen Anstrengungen bei der Herstellung
und Vermarktung des Lizenzerzeugnisses zu unternehmen‘ nicht ent-

hélt.
Erlaubt sind zunéchst die Vepflichtungen des Lizenznehmers zur

Mindestnutzung. Die Mindestnutzungspflicht, die faktisch einer Aus-
iibungspflicht gleichkommt, dient dem berechtigten Interesse des Li-

zenzgebers, dal der Lizenznehmer vom lizenzierten Recht tatséchlich

2 Vgl. Emmerich in Immenga/Mestmicker, § 21 GWB, Rn. 65, sicht Nichtan-
griffsabreden bei Betriebsgeheimnissen als unzuldssig an; dagegen Schaub in
FK, § 21 GWB, Rn. 91.

% BKartA, TB 1969, 98; TB 1981/82, 93; Emmerich in Immenga/Mestmicker, §
20 GWB, Rn. 275; a.A. Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 219.

3% Begr. 1998, zu §17 Abs. 2.
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Gebrauch macht. Ein solches Interesse liegt nicht nur vor, wenn die
Lizenzgebiihr vom Nutzungsgrad des lizenzierten Schutzrechts (wie
bei Umsatzlizenz, Stiicklizenz oder Gewinnlizenz) abhéngt, sondern
auch dann, wenn die optimale Ausiibung fiir die Nichtsenkung des
Lizenzwerts sowie fiir die Bekanntheit lizenzierter Technologie

notwendig ist’™.

Die Mindestnutzungsklauseln wurden schon vor der 6. GWB-Novelle
als unbedenklich angesehen®®®. Der Gesetzgeber hat ihre Zulissigkeit
in § 17 Abs.2 Nr.4 GWB zum Ausdruck gebracht, auch wenn sie we-
gen ihrer wirtschaftlichen oder rechtlichen Folge unter dem Verbot
des § 17 Abs.1 GWB fallen. Die Regelung macht keinen Unterschied

zwischen einfachen und ausschlieBlichen Lizenzen.

Unzuldssig sind nach wie vor Mindestnutzungspflichten, wenn sie in
threr Wirkung Wettbewerbsverboten gleichkommen, indem sie etwa

die Kapazititen des Lizenznehmers erschopfen’’.

Weiterhin stellt § 17 Abs.2 Nr.4 GWB die Verpflichtung des Lizenz-
nehmers frei, eine Mindestgebiihr zu zahlen. Problematisch ist es,
wenn die Mindestlizenzgebiihrpflicht mit einer Nichtangriffsklausel
gekoppelt ist. Hierin besteht ein Risiko fiir den Lizenznehmer, zur
Zahlung der Lizenzgebiihr bei der Herausstellung der fehlenden
Rechtsbestdandigkeit des Schutzrechts verpflichtet zu bleiben, wahrend
seine Konkurrenten die Lehre des Patents unentgeltlich benutzen kon-

nen’™,

383 Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 149; Henn, § 18, Rn. 262; Schaub in FK,
§ 20 GWB, Rn. 154.

¥ BGH, WuW/E BGH 1650 —Fullplastverfahren; BKartA, TB 1966, 72; Korner,
BB 1980, 1662 ff.; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 154; Emmerich in Immen-
ga/Mestmicker, § 20 GWB, Rn. 197.

3T BKartA, TB 1966, 72, TB 1969, 96.

3% pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn.213.
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Jedenfalls diirfen die Mindestgebiihrpflichten nicht {iber den Ablauf
des Schutzrechts hinaus auferlegt und auf gemeinfreie Gegenstéinde

erstreckt werden.

e) Kennzeichnungsverpflichtungen

Lizenzvertrige enthalten hiufig Kennzeichnungspflichten des Lizenz-
nehmers. Dies gilt vor allem fiir sog. Patentvermerke oder sonstige
Schutzrechtsvermerke, die den Lizenznehmer verpflichten, auf dem
Lizenzprodukt auf das Schutzrecht, auf den Schutzrechtsinhaber oder

auf den Lizenzvertrag hinzuweisen.

Im Anschluf3 an Art.1 Abs.1 Nr.7 GVO-TT erklart § 17 Abs.2 Nr.5
GWB derartige Klauseln fiir zulissig®®’.

Die Regelung dient zum einen dem Interesse des Lizenzgebers an ei-
ner Information der Offentlichkeit iiber seine Eigenschaft als Patent-
inhaber bzw. Erfinder. Zum anderen schiitzt sie den Lizenznehmer
davor, dal er nach Ablauf des lizenzierten Patents in die faktische
Zwangslage gerdt, mit dem Lizenzgeber eine erneute Markenlizenz-
vereinbarung zu schlieBen, um den an die Kennzeichnung gewohnten

Kundenstamm nicht zu verlieren®”’.

Vor der Einfiigung des § 17 Abs.2 Nr.5 GWB wurden die Verpflich-
tungen des Lizenznehmers, Lizenzprodukte mit einem Hinweis auf
das Lizenzpatent zu versehen, als eine Beschrankung hinsichtlich der
Art der Ausiibung und deshalb als unbedenklich angesehen®”'. Inso-
fern hat § 17 Abs.2 Nr.5 GWB die frithere Rechtslage zwar nicht ge-
andert, ist jedoch angesichts der Rechtsklarheit und -sicherheit zu

begriiBBen.

% Begr.1998, zu § 17 Abs.2.
3% BKartA, TB 1979, 92; TB 1989/90, 36.
31 BKartA, TB 1963, 68; TB 1977, 92.
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Von der Vorschrift erfaf3t sind nicht nur Verpflichtungen zur Anbrin-
gung eines Patentvermerks, sondern auch solche, die vom Lizenzge-
ber bestimmten Marken oder Aufmachungen®”” zu verwenden. Han-
delt es sich um unterschiedliche Produkte, so kommt auch die Ver-
pflichtung des Lizenznehmers zur Anbringung unterschiedlicher Mar-

ken des Lizenzgebers in Betracht.

§ 17 Abs.2 Nr.5 GWB gilt allerdings nicht fiir solche Kennzeich-
nungspflichten, die keinerlei Herkunftsfunktion haben, wie etwa die
Verpflichtung zur Angabe bestimmter Warnhinweise oder zur Kenn-

zeichnung bestimmter Inhaltsstoffe’””.

Im tibrigen sind Kennzeichnungsklauseln nur freistellbar, sofern der
Lizenznehmer berechtigt bleibt, seinen Herstellerhinweis an den Li-
zenzprodukten anzubringen. Zudem mul} der Lizenznehmer seine
Hinweisbefugnis sachgemdfl wahrnehmen konnen. Mittelbare Be-
schrankungen, beispielsweise dem Lizenznehmer nur die Anbringung
seines Herstellervermerks an einem unauffilligem Feld der Verpa-
ckung oder die Verwendung ziemlich kleiner Schriftart zu erlauben,

wird unzuldssig sein.

Eine nicht freistellungstahige Wettbewerbsbeschrankung liegt grund-
satzlich vor, wenn die Kennzeichnungspflicht auf die nicht von der

Lizenz bezogene Erzeugnisse erstreckt wird.
7- Erlaubnis weiterer Beschrankungen

Die Kartellbehdrde kann auf Antrag die Erlaubnis zu einem nach § 17
Abs.1 GWB verbotenen Vertrag erteilen, wenn die wirtschaftliche

Bewegungsfreiheit des Lizenznehmers oder anderer Unternehmen

392 Unter Aufmachung sind jede duBere Form oder Gestaltung zu verstehen, in der
ein Unternehmen seine Waren in Verkehr bringt oder fiir sie wirbt, um sie von
gleichartigen Waren anderer Herkunft zu unterscheiden.

3% Briutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 111.
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nicht unbillig eingeschrankt und durch das Ausmal der Beschrinkung
der Wettbewerb auf dem Markt nicht wesentlich beeintrachtigt wird
(§ 17 Abs.3 GWB)*™.

Auf die Erlaubnis sind § 10 Abs.4 GWB und § 12 Abs.2 GWB ent-
sprechend anzuwenden (§ 17 Abs.3 S.3 GWB). Gem. § 10 Abs.4
GWSB ist die Erlaubnis zu befristen, wobei die Frist in der Regel 5
Jahre nicht {iberschreiten soll. Im Vergleich zur dlteren Vorschrift
stellt dies eine Anderung der Rechtslage dar. Die Befristung ist nun-

mehr die Regel™”.

Nach § 12 Abs.2 GWB kann eine bereits erteilte Erlaubnis unter be-
stimmten Voraussetzungen widerrufen, durch Anordnung von Bedin-
gungen gedndert oder mit Auflagen versehen werden. Dies kann bei-
spielsweise erfolgen, wenn sich die fiir die Erlaubnis malBgebliche
Verhiltnisse wesentlich gedndert haben oder die Beteiligten die Er-
laubnis miBlbrauchen. In diesem Rahmen priift das BKartA, ob ver-
tragswesentliche Schutzrechte noch bestehen und hebt die Freistellung
auf, wenn dies nicht mehr der Fall ist**®. § 12 Abs.2 GWB sieht zu-
dem vor, daB3 die Erlaubnis in bestimmten Féllen auch mit Wirkung

fiir die Vergangenheit widerrufen werden.

Eine vergleichbare Regelung mit § 17 Abs.3 GWB enthilt Art.4
GVO-TT. Demnach kénnen die Vereinbarungen mit wettbewerbsbe-
schrankenden Klauseln freigestellt werden, die weder von den Art.1
und 2 GVO-TT erfalit werden, noch unter die sog. ,,schwarze Liste*

des Art.3 GVO-TT fallen. Voraussetzungen dafiir sind, daB sie bei der

% Somit lockert § 17 Abs.3 GWB das in den ersten beiden Absitzen durchgefiihr-
tes Verbotsprinzip auf; so Dreiss, S. 93.

3% Das BKartA hat in einigen Fillen die Erlaubnis gem. § 20 Abs.3 GWB (a.F.)
unter Vorbehalt erteilt, dal die Erlaubnis erlischt, wenn das lizenzierte Schutz-
recht ablauft oder das Know-How offenkundig wird, s. z.B. BKartA, TB 1960,
49.

39 BKartA, TB 1970, 95; Brautigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn.139.
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Kommission angemeldet werden und dall die Kommission binnen 4

Monaten keinen Widerspruch gegen die Freistellung erhebt.

a- Voraussetzungen

§ 17 Abs.3 GWB sieht zwei Erlaubnisvoraussetzungen vor, die kumu-
lativ vorliegen miissen. Erstens muf3 durch den Vertrag die wirtschaft-
liche Bewegungsfreiheit des Lizenznehmers oder anderer Unterneh-
men nicht unbillig eingeschriankt werden. Zweitens mul3 der Wettbe-
werb auf dem Markt durch das Ausmall der Beschrinkungen nicht
wesentlich beeintrdchtigt werden. Sind beide Voraussetzungen vor-
handen, muf3 die Kartellbehorde die Erlaubnis erteilen. Ein Ermessen-

spielraum besteht insoweit nicht.

Die Erlaubnis erfordert zuerst, da3 der Vertrag nicht einer unbilligen
Einschrinkung der wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit des Lizenz-
nehmers fiihrt. Unter wirtschaftlicher Bewegungsfreiheit ist jede Mog-
lichkeit zu verstehen, das eigene wirtschaftliche Verhalten nach eige-

nem Ermessen zu bestimmen®”’.

Die Unbilligkeit der Einschrinkung ist anhand der Abwégung der
Interessen von Beteiligten festzustellen. Dabei muf3 insbesondere ge-
priift werden, ob der Lizenzvertrag zur Forderung des Wettbewerbs
hinsichtlich betreffender Erzeugnisse beitragt, welche
Betdtigungsmoglichkeiten dem Lizenznehmer im Falle einer

Zulassung von Beschrin-

kungen, die tiber den Rahmen der § 17 Abs.1 und 2 GWB hinausge-

hen, noch verbleiben, inwieweit derartige Beschrankungen tiblich sind

37 Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 247; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 254;
Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 34.
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und ob ihnen eine angemessene Gegenleistung des Lizenzgebers ge-

geniibersteht®”®.

Die Erlaubnis ist ferner ausgeschlossen, wenn der Vertrag dazu geeig-
net ist, die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit anderer Unternehmen
unbillig einzuschrianken. Hierdurch soll verhindert werden, dafl die
Position der Parteien mit einem Vertrag nach § 17 GWB so verstarkt
wird, dal die Bewegungsfreiheit Dritter nachhaltig und unzumutbar
eingeschriankt wird. Eine solche Gefahr kann beispielsweise der Fall
sein, wenn durch den Vertrag erhebliche Marktzugangsbeschrankun-
gen fiir andere Unternehmen entstehen oder wenn ihnen der Ge-
schiftsverkehr mit dem Lizenznehmer versperrt wird®””.

Ebenso ist die Erlaubniserteilung unmdoglich, wenn durch das Ausmaf3
der Lizenznehmerbeschrankungen der Wettbewerb auf dem Markt
wesentlich beeintrdchtigt wird. Die Beeintrachtigung mufl ,,wesent-
lich* sein. Eine blofe Eignung zur Beeintrachtigung des Wettbewerbs
oder eine lediglich spilirbare Wettbewerbsbeschrinkung geniigen

nicht*®.

Bei der Priifung, ob man mit wesentlichen Wettbewerbsbeeintriachti-
gungen rechnen muf, sind die Gesamtverhéltnisse auf dem Markt zu
beriicksichtigen. Dabei miissen nicht nur Lizenzmirkte, sondern auch
die betroffenen Giitermirkte ins Auge gefasst werden®'. Eine wesent-
liche Wettbewerbsbeintrachtigung hat das BKartA dann bejaht, wenn

durch den Vertrag die Versorgung der Allgemeinheit mit neuen Pro-

3% BKartA, WuW/E BKartA 25, 27 —Gewindeschneidemaschninen; Emmerich in
Immenga/Mestmicker, § 20 GWB, Rn. 306; Lemhdfer, GRUR 1964, 573, 582
f.; vgl. Brautigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 131, spricht fiir eine Billig-
keitspriifung zugunsten des Lizenzgebers, weil die Betdtigung des Lizenzneh-
mers erst durch den Lizenzvertag mdglich sein konne.

399 Magen, S. 37 f.; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 256; Emmerich in Immen-
ga/Mestmicker, § 20 GWB, Rn. 307.

% Briutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 137.

401 Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 257; Emmerich in Immenga/Mestméicker, § 20
GWRB, Rn. 308; Lemhofer, GRUR 1964, 573, 584.
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dukten verschlechtert wird*”>. Hingegen hat es sie verneint, wenn

noch zahlreiche Substituionsgiiter sich auf dem Markt befinden*”’.

b- Verfahren

Die Erlaubniserteilung erfolgt nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist
jeder Vertragspartner. Dem anderen Teil wird vor dem Erlass der Er-
laubnisentscheidung die Gegelegenheit gegeben, hierzu Stellung zu
nehmen. Dieser hat ferner die Mdglichkeit, nach § 54 Abs.2 Nr.3
GWB einen Beiladungsantrag zu stellen. Der Antrag eines Vertrags-
partners ist auch dann wirksam, wenn dieser sich zuvor vertraglich

verpflichtet hatte, keinen Antrag zu stellen®*.

Gegenstand der Erlaubnis kann nur ein bereits abgeschlossener Ver-
trag sein, nicht dagegen Vertragsentwiirfe oder Vertragsmuster'".
Auch zu Standart-Lizenzvertrdgen, die inhaltsgleich mit einer Viel-
zahl von Lizenznehmern geschlossen worden sind, wird keine pau-

schale Erlaubnis erteilt**®

. Die Erlaubnis erfaf3t stets den ganzen Ver-
trag. Es darf nicht beantragt werden, das Priifungsverfahren auf ein-

zelne Klauseln zu beschrinken®”’.
Im Erlaubnisverfahren wirkt das BKartA darauf hin, daf3 nicht erlaub-

nisfdhige Vertragsbestimmungen aufgehoben oder auf ein erlaubnis-
fahiges MaB beschrinkt werden'”. Bis zur Erlaubniserteilung ist der
Vertrag schwebend unwirksam und darf nicht praktiziert werden. Die

Erlaubnis wirkt nicht zuriick, kann aber auf Antrag mit riickwirkender

402 BKartA, WuW/E BKartA 25 ff. -Gewindeschneidemaschinen; Emmerich in
Immenga/Mestmicker, § 20 GWB, Rn. 308.

403 BKartA, WuW/E BKartA 331 ff.; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 250; Briu-
tigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 137.

4941 emhofer, GRUR 1964, 573, 579; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 260.

405 BKartA, TB 1962, 72; TB 1964, 53; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 34.

406 Brautigam in Langen/Bunte, §17 GWB, Rn. 120; Westrick/Loewenheim, § 20
GWB, Rn. 36.

7 BKartA, WuW/E 317, 320 —Betriebsgeheimnis; BKartA, TB 1968, 88.

408 BKartA, TB 1960, 49; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 34.
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Kraft erteilt werden, sofern der zur Erlaubnis anstehende Vertrag noch

besteht*”’.

Anderungen, die nach der Erteilung der Erlaubnis bei den verfahrens-
beteiligten Unternehmen eintreten (wie Parteiwechsel, Umgriindung
usw.) machen die erteilte Erlaubnis grundsitzlich gegenstandslos*'®.
In einem solchen Fall ist eine neue Erlaubnis erforderlich. Ausnahmen
gelten flr die Zusatzabreden, die mit der Schutzrechtsverwertung
nichts zu tun haben, sowie fiir den Fall, da3 eine neue Partei ohne

sonstige Anderungen in den Vertrag eintritt*''.

Beim Vorliegen der Voraussetzungen des § 17 Abs.3 GWB muB die
Kartellbehorde die Erlaubnis erteilen. Trotz des Wortes ,.konnen
steht ihr kein Ermessensspielraum zu*'?. Das Verfahren untersteht der
Offizialmaxime. Insofern hat die Kartellbehorde die entscheidungser-

heblichen Tatsachen von Amts wegen zu ermitteln*"?

. Die Vertragsbe-
teiligten miissen jedoch hieran, durch Auskiinfte, Hinweise und Be-

griindungen mitwirken.

Im Vergleich mit der Regelung des § 20 Abs.3 GWB (a.F.) stellt das
durch die 6. GWB-Novelle eingefiihrte Widerspruchsverfahren (§ 17
Abs.3 S.2 GWB) eine wesentliche Neuerung dar.

Demnach gilt die Erlaubnis als erteilt, wenn die Kartellbehorde nicht

4

innerhalb einer Frist von drei Monaten*'* seit Eingang des Antrags

499 Scholz in Miiller/GieBler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 72; Brautigam in Lan-
gen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 122.

419 BKartA, TB 1965, 65; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 35; Schaub in FK, § 20
GWRB, Rn. 261; Briutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 121.

1 BKartA, TB 1962, 72; TB 1965, 65; Emmerich in Immenga/Mestmaécker, § 20
GWB, Rn. 322; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 261.

12 Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 246; Briutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB,
Rn. 118; Scholz in Miiller/GieBler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 71.

413 Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 34; Emmerich in Immenga/Mestmécker, § 20
GWB, Rn. 323.

1% vgl. Art. 4 Abs. 5 GVO-TT, wo eine vier monatige Widerspruchsfrist vorgese-
hen ist.
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widerspricht*”®. Diese Bestimmung dient der Entlastung der Kartell-

behorden®'® und bringt den Anmeldern eine erhebliche Erleichterung.
8- Rechtsfolgen

In Angleichung an §§ 1 und 14 GWB sowie Art.81 EGV ist § 17
GWB nunmehr als echte Verbotsvorschrift und im Gegensatz zum

§ 20 GWB (a.F.) nicht als Anordnung der Unwirksamkeit formuliert.

Vertrdge der in § 17 GWB genanten Art sind deshalb gem. § 134 BGB
nichtig, soweit sie den Lizenznehmern iiber den Schutzinhalt hinaus-
gehende Beschrinkungen auferlegen und weder der Ausnahmetatbe-
stand des § 17 Abs.2 GWB eingreift noch eine Erlaubnis nach § 17
Abs.3 GWB erteilt wird.

Da die Nichtigkeit sich auf verbotene Klauseln beschrinkt, beurteilt
sich die Wirksamkeit des restlichen Vertrags nach § 139 BGB*'". Ge-
richte und Kartellbehdrden neigten hiufig dazu, moglichst die nicht
gegen §§ 20 und 21 GWB (§§ 17, 18 GWB n.F.) verstoBBenden Ver-

tragsbestandteile fortbestehen zu lassen*'®.

Der Beschrankung der Unwirksamkeit auf verbotene Klauseln lag es
teils zugrunde, dal3 die zuldssige Klauseln teilbar waren oder eine sog.
salvotorische Klausel vereinbart war, nach der eine Teilunwirksamkeit
nicht den gesamten Vertrag ergreifen soll und/oder eine unwirksame
Bestimmung durch eine andere mit moglichst demselben wirtschaftli-

419
|

chen Erfolg ersetzt werden soll” . In anderen Fillen hat man es als

415 kritisch Bechtold, § 17 GWB, Rn. 24.

41 Emmerich, Kartellrecht, S. 163.

7 BGH, WuW/E BGH 810,821 -Zimcofot; WuW/E BGH, 1332, 1335 —Bahnen aus
Kunsstoff; Magen S. 67 ff.; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 37.

18 BGH, WuW/E BGH 1259, 1264 —Bremsrollen; BGH, WuW/E BGH 2565, 2567
ff. —Schaumstoffplatten, BKartA, TB 1974, 89; TB 1979/80, 120; kritisch
Kroitzsch, GRUR 1975, 162, 165.

419 BGH, WuW/E BGH 1259, 1264 —Bremsrollen; BGH, WuW/E BGH 1525, 1526
—Fertighduser.
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treuwidrig angesehen, dal3 sich der Lizenznehmer bei der Nichtigkeit
nur einzelner Beschrankungen unter Berufung hierauf der Erfiillung

des iibrigen Vertrags entzichen wollte*.

Schuldhafte Verstofle gegen § 17 GWB stellen eine Ordnungswidrig-
keit gem. § 81 Abs.1 Nr.1 GWB dar. AuBlerdem ist § 17 GWB ein
Schutzgesetz im Sinne des § 33 GWB**'. Dies hat zur Folge, daB der
Lizenznehmer ebenso wie alle Dritte, die aufgrund des fraglichen Ver-
trags an dem Zugang zum Lizenzmarkt oder zum Giitermarkt gehin-
dert werden, gegen den Lizenzgeber Unterlassungs- und Schadener-
satzanspriiche geltend machen kann. Dies ist von erheblicher Bedeu-
tung, weil Lizenzvertrdge keinerlei Anmeldepflicht unterliegen und

Kartellbehdrden von denen haufig nur zufillig Kenntnis erlangen*?.

SchlieBlich kann die Kartellbehorde gem. § 32 GWB die Durchfiih-
rung eines Vertrags untersagen, welcher nach § 17 Abs.1 GWB un-

wirksam ist.
C-§18 GWB
1- Allgemeines

Erfinderische und andere technisch-schopferische Leistungen werden
oft nicht als Schutzrecht angemeldet. Der Grund hierfiir liegt teils dar-
in, dal3 eine Schutzrechtsfiahigkeit fehlt, teils aber auch darin, dal3 der
Inhaber die Offenlegung der Technologie scheut und Wettbewerber
nicht unndtig auf neue technische Losungsmoglichkeiten aufmerksam

machen will.

420 BGH, WuW/E BGH 1039, 1040 f. —4uto-Lok; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn.
243; kritisch Emmerich in Immenga/Mestmacker, § 20 GWB, Rn. 328, hilt diese
Praxis nicht fiir zufriedenstellend, weil dies die Aufnahme wettbewerbsbe-
schriankender Klauseln in die Lizenzvertrage nahezu risikolos mache.

2! Brautigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn.48; Magen, S. 70; Strohm, S. 417 ff.

2 Emmerich in Immenga/Mestmicker, § 20 GWB, Rn. 58, 331; Schaub in FK, §
20 GWB, Rn. 21.
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§ 18 GWB erstreckt den Anwendungsbereich des § 17 GWB auf Ver-
trage liber Betriebsgeheimnisse. Obwohl die Betriebsgeheimnisse kei-
nen AusschlieBlichkeitsschutz genieBen*®, werden sie hierdurch kar-
tellrechtlich gesetzlichen Schutzrechten gleichgestellt. Das Motiv da-
fiir war, die Lizenzvergabe zu fordern und die Monopolstellung des

Geheimnisinhabers aufzulockern*?.

Die Regelung des § 18 GWB ist rechtspolitisch umstritten. Kritisiert
wird insbesondere die grundlose Privilegierung der Inhaber von Be-
triebsgeheimnissen, die anders als Schutzrechte nicht der Allgemein-
heit offenbart werden und deshalb den Stand der Technik nicht berei-

chern*?.

Insofern wird zwischen qualifiziertem und nicht-qualifiziertem Know-
How unterschieden und nur ersteres als mit Patentlizenzen vergleich-
bar angesehen. Insbesondere stellte das BKartA fiir die Anwendbar-
keit von § 21 GWB (a.F.) strenge Anforderungen, um der Gefahr zu
begegnen, durch Vertrdge iliber angebliche Betriebsgeheimnisse die

Schranken des § 21 GWB (a.F.) zu umgehen**.

§ 18 GWB erfal3t vor allem die Vereinbarungen iiber technische Be-
triebsgeheimnisse und Vereinbarungen iiber Betriebsgeheimnisse auf
dem Gebiet der Pflanzenziichtung (§ 18 Nr.1 GWB). Durch den mit
der 6. GWB-Novelle neugeschaffene § 18 Nr.2 und 3 GWB hat der
Gesetzgeber die bis dahin bestehenden Unsicherheiten weitgehend
beseitigt. § 18 Nr.2 GWB erklart nunmehr § 17 GWB auf gemischte

Vertrdge liber geschiitzte Leistungen im Sinne von § 17 GWB und

2 Dap Betriebsgeheimnisse gem. §§ 1, 17 ff. UWG, §§ 823, 826 BGB, §§ 203, 204
StGB geschiitzt sind, stellt keinen AusschlieSlichkeitsschutz im Sinne des ge-
werblichen Rechtsschutzes dar.

424 Westrick/Loewenheim, § 21 GWB, Rn. 1; Schaub in FK, § 21 GWB, Rn. 2.

2 S0 z.B. Emmerich in Immenga/Mestmécker, § 21 GWB, Rn. 5 ff., fordert inso-
fern eine restriktive Interpretation der Vorschrift; Schaub in FK, § 21 GWB,

Rn. 2 ff.
26 BKartA, TB 1971, 100; TB 1972, 97.
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nicht geschiitzten Leistungen im Sinne von § 18 Nr.1 GWB fiir an-

wendbar.

§ 18 Nr.3 GWB erweitert den Anwendungsbereich des § 17 GWB auf
Vertrage iiber die Lizenzierung anderer Schutzrechte, wie Marken,
Geschmacksmustern oder Urheberrechten, soweit sie zur Verwirkli-
chung der mit der Nutzungsiiberlassung von gewerblichen Schutz-
rechten oder nicht geschiitzten Leistungen verfolgten Hauptzwecks

beitragen*’.

SchlieBlich betrifft § 18 Nr.4 GWB die Vertrdge liber Saatgut zwi-
schen einem Ziichter und einem Vermehrer oder einem Unternehmen
auf der Vermehrungsstufe, soweit es sich um Saatgut einer aufgrund

des Saatgutverkehrsgesetzes zugelassenen Sorte handelt.

Ebenso wie § 17 GWB gilt § 18 GWB allein fiir Lizenznehmerbe-
schrankungen, also nicht fiir Lizenzgeberbeschrankungen. § 18 GWB

setzt nicht voraus, da3 die Vertrgasparteien Unternehmen sind.

Die Beurteilung der Vertridge iliber sonstiges Know-How, die nicht
vom § 18 GWB erfal3t werden, richtet sich nach den allgemeinen Vor-

schriften*?®,

2- Anwendungsbereich

a) Die Technik bereichernde Leistungen

Im Unterschied zu § 17 GWB fallen unter § 18 Nr.1 GWB die Vertra-
ge iber gesetzlich nicht geschiitzte Leistungen. Es handelt sich hier
um solche Leistungen, die keinen gesetzlichen Schutz im Sinne eines

Patentschutzes, Gebrauchsmusterschutzes oder Sortenschutzes genie-

#7 Vertrige, die z.B. allein oder hauptsichlich die Lizenzierung einer Marke zum
Gegenstand haben und keine Nebenbestimungen einer Patent- oder Know-How-
Lizenz sind, fallen nach wie vor nicht unter §§ 17, 18 GWB.

“28 BGH, GRUR 1984, 753 —Stadler-Kessel; Emmerich in Immenga/Mestmécker,
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Ben. Soweit ein solcher Schutz besteht, ist § 17 GWB anwendbar. An-
derweitig bestehender Rechtsschutz, etwa nach §§ 1, 17 ff. UWG,
§§ 823, 826 BGB, §§ 203, 204 StGB, schlieBt die Anwendbarkeit des
§ 18 GWB nicht aus**’.

Unerheblich ist dabei, ob die betreffende Leistung schutzfiahig ist.
Unter § 18 Nr.1 GWB fillt z.B. auch eine patentierbare, aber nicht

zum Patent angemeldete Erfindung™’.

Die Vorschrift betrifft zundcht die Erfindungsleistungen, Fabrikati-
onsverfahren, Konstruktionen oder sonstige die Technik bereichernde
Leistungen, sofern sie wesentliche Betriebsgeheimnisse darstellen und
identifiziert sind. Die Vorschrift enthilt zwar abschlielende, aber ih-

rem Inhalt nach generalklauselartige Aufzihlungen®'.

Das BKartA legt bei der Anwendung des § 18 GWB (§ 21 GWB a.F.)
strengere Malstdbe an. Seiner Auffassung nach muBl das aufgrund
einer schopferisch-teschnischen Leistung gewonnene technische Wis-
sen unter Zugrundelegung des bisherigen Stands der Technik neu und
technisch fortschrittlich sein, eine feststellbare Erfindungshéhe auf-
weisen und eine erhebliche Bereicherung der Technik darstellen®*”.
Somit ist der Anwendungsbereich der Regelung faktisch auf solche
Leistungen beschrinkt worden, die sowohl hinsichtlich der Erfin-
dungshohe, als auch der Neuheit mit patentwiirdigen Erfindungen

vergleichbar sind.

§ 21 GWB, Rn. 36.

429 Briutigam in Langen/Bunte, § 18 GWB, Rn. 6; Emmerich in Immen-
ga/Mestmicker, § 21 GWB, Rn. 24; Schaub in FK, § 21 GWB, Rn. 30.

9 BGH, WuW/E BGH, 1332, 1334 —Bahnen aus Kunststoff (=GRUR 1975, 206,
207); BKartA, TB 1968, 88; TB 1971, 100.

Bly Gamm, § 21 GWB, Rn. 5; Briutigam in Langen/Bunte, § 18 GWB, Rn.8.

#2 BKartA, TB 1966, 73; TB 1972, 97; TB 1976, 106 f.; TB 1993/94, 37; zustim-
mend Emmerich in Immenga/Mestmécker, § 21 GWB, Ra. 15;
Westrick/Loewenheim, § 21 GWB, Rn. 3; Brautigam in Langen/Bunte, § 18
GWB, Rn. 8.
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Allein allgemeines technisches Wissen, das jedem Durchschnitts-
fachmann zugénglich ist, geniigt nach der Ansicht des BKartA den fiir
§ 18 Nr.1 GWB zu stellenden Anforderungen nicht. Deshalb werden
die Verwertungsvertriage iiber schlichtes technisches Know-How, ins-
besondere Nachbauvertrdge, technische Anlern- und Hilfeleistungs-
vertrdge nicht nach § 18 Nr.1 GWB, sondern nach § 16 GWB beur-

teilt*.

Da es sich hier um patentamtlich ungepriifte Gegenstidnde handelt,
iiberpriift das BKartA selbst die Neuheit, technischen Fortschritt und
die Erfindungshohe der Vertragsgegenstinde. Zur Priifung, ob die
Voraussetzungen des § 18 Nr.1 GWB tatsdchlich vorliegen, fordert es
eine genaue Darstellung des Standes der Technik, der vom Know-
How ausgehenden Bereicherung des technischen Wissens sowie die
Darlegung zur Geheimhaltung. Beim Zweifel zieht es einschligige
Patentschriften und sonstige technische Verdffentlichungen heran und

holt gegebenenfalls technische Sachverstindigengutachten ein®**.

Die Rechtsprechung stellte dagegen keine besondere Anforderungen
an die Qualitdt der unter § 18 Nr.1 GWB fallenden teschnischen Leis-
tungen. Sie begniigte sich ausgehend von der Praxis zu § 17 UWG mit
jeder die Technik bereichernden Leistung und stellte ohne Riicksicht
auf die Erfindungshohe darauf ab, ob es sich um ein Betriebsgeheim-

nis handelt*>.

Diese Rechtsprechung erscheint angesichts neuen § 18 Nr.1 GWB

nicht vertretbar, wobei ausdriicklich nur ,,wesentliche* Betriebsge-

43 BKartA, TB 1964, 52; TB 1967, 89; TB 1976, 107; Bandasch/Lemhoefer/Horn,
S. 44; Brautigam in Langen/Bunte, § 18 GWB, Rn. 10.

4 BKartA, 1966, 74; TB 1976,106; kritisch Schaub in FK, § 21 GWB, Rn. 26.

435 BGH, WuW/E BGH, 531, 534 f. —Puder; BGH, WuW/E BGH 810, 820f.
—Zimcofot; OLG, Disseldorf, WuW/E OLG 2715 —Subterra-Methode, OLG
Stuttgart, WuW/E OLG 2795 —Horco-Pizza,; zustimmnend, Finger, GRUR 1970,
3, 9; Schaub in FK, § 21 GWB, Rn. 28; Mdhring in FS fiir Nipperdey Bd. II, S.
415, 426 ff.; Skaupy, GRUR 1964, 539, 541.
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heimnisse erfafit sind. Das Tatbestandsmerkmal ,,wesentlich® ist im
Sinne des Art.10 Nr. 3 GVO-TT zu verstehen***. Demnach muB das
lizenzierte Know-How zur Verbesserung der Wettbewerbsposition des
Lizenznehmers dienen, und zwar dadurch, dal} es die Vordringung in
neue Mairkte erleichtert oder einen Wettbewerbsvorteil gegeniiber den

Konkurrenten verschafft.

§ 18 Nr.1 GWB betrifft aulerdem die den Pflanzenbau bereichernde
Leistungen auf dem Gebiet der Pflanzenziichtung. Die Eigenart einer
pflanzenziichterischen Leistung besteht darin, daB eine Anderung der
pysiologischen Funktionen der Pflanze durch eine Umwandlung ihrer
Erbanlagen bewirkt wird”’. Von § 18 Nr.I GWB erfait sind damit
nichtbestéindige Sorten, Nachziichtungen und geheimgehaltene Me-

thoden zur Schaffung neuer Pflanzensorten.

Von einer Bereicherung des Pflanzenbaus 1d6t sich sprechen, wenn
der bisherige Entwicklungsstand des Pflanzenbaus einen Fortschritt

erfah-

ren hat. Eine Bereicherung ist beispielsweise der Fall, wenn Reifepro-
zeB3, Ertragsfahigkeit oder Winterfestigkeit der Pflanze verbessert

worden sind*®,

Unter § 18 Nr.1 GWB fallen dagegen nicht die Vertrdge iiber die
Vermehrung von Pflanzen, bei denen der Ziichtungsvorgang bereits
abgeschlossen ist und sie nur noch die Vervielfiltigung des fertigen

Ziichtungsregebnisses durch girtnerisch-handwerkliche MaBBnahmen

436 Begr. 1998, zu § 18.

437 Brautigam in Langen/Bunte, § 18 GWB, Rn.15; Scholz in Miiller/GieBler/Scholz,
§§ 20,21 GWB, Rn. 89.

438 Westrick/Loewenheim, § 21 GWB Rn. 4; Emmerich in Immenga/Mestmécker,
§ 21 GWB, Rn. 26.
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zum Gegenstand haben®™’. Eine Ausnahme fiir Saatgutvermehrung

enthdlt § 18 Nr.4 GWB.

Weitere Voraussetzung fiir die Anwendung des § 18 Nr.1 GWB ist,
daf} die die Technik oder den Pflanzenbau bereichernde Leistungen

wesentliche Betriebsgeheimnise darstellen und identifiziert sind.

Zur Auslegung des Begriffs ,,Betriebsgeheimnis®™ wird regelméBig auf
die Kriterien zuriickgegriffen, die bei der Anwendung des § 17 UWG
entwickelt worden sind. Hiernach muf3 es sich um Wissen handeln,
das im Zusammenhnag mit einem Geschiftsbetrieb steht, nur einem
eng begrenzten Personenkreis bekannt ist (nicht offenkundig ist) und
nach dem erkennbarem Willen des Inhabers geheimgehalten werden
soll**?.

Fiir die Geheimhaltung eines Betriebsgeheimnisses ist nicht entschei-
dend, dal3 das fragliche technische Wissen irgendwo vorbenutzt oder
vorveroffentlicht worden ist. Erforderlich ist vielmehr, dal3 es einem
Fachmann nicht ohne groBere Bemiihungen, Kosten- und Zeitaufwen-

dungen zuginglich ist.

In der Entscheidung ,,Pankreaplex* erklarte der BGH, dafl Offfenkun-
digkeit bei einem Medikament nicht schon dadurch eintritt, daf3 die
Zusammensetzung auf der Packungsbeilage verdffentlicht wird. So-
lange Mengen- und Gewichtverhéltnisse sowie das Herstellungsver-
fahren nicht bekannt oder dem Durchschnittsfachmann unter Zuhilfe-
nahme allgemeiner Kentnisse oder sonstiger Beschreibungen nicht

erkennbar seien, liege der Geheimnischarakter vor**'.

49 BKartA, TB 1965, 65; Schaub in FK, § 21 GWB, Rn. 46; Lukes in FS fiir Rober,
S.331, 343 ff.

9 BGH, GRUR 1955, 424, 425 —~Mobelwachspaste; BGH, WuW/E BGH 400
-Wurftaubenpresse; BKArtA, WuW/E BKartA 318 —Betriebsgeheimnis; BKar-
tA, TB 1961, 59.

“! BGH, GRUR 1980, 751 f. —Pankreaplex (= NJW 1980, 1338, 1339).
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Der BGH hat den Geheimnisbegriff in Anlehnung an § 17 UWG aus-
gelegt, auch an sich bekannte Verfahren konnten Gegenstand eines
Betriebsgeheimnises sein, sofern nur unbekannt sei, dal ein bestimm-

*2 Dies wurde in der Literatur kritisiert,

ter Betrieb danach verfahre
bei der Anwendung des § 18 GWB sei, anders als § 17 UWG, von

einem objektiven Geheimnisbegriff auszugehen443.

In Art.10 Nr.2 GVO-TT ist das Tatbestandsmerkmal ,,geheim* defi-
niert. Hierbei genannte Kriterien diirfte man auch bei der Anwendung
des § 18 GWB in Betracht ziechen. Demnach ist Know-How geheim,
wenn es nicht allgemein bekannt oder leicht zugénglich ist. Es muf in
dieser Hinsicht dazu geeignet sein, dem Lizenznehmer einen (techni-
schen) Vorsprung zu ermoglichen. Andererseits ist es nicht erforder-
lich, daB jeder einzelne Bestandteil des Know-How voéllig unbekannt
oder auflerhalb des Geschéftsbetriebs des Lizenznehmers nicht erhilt-

lich ist.

§ 18 Nr.1 GWB ist nur anwendbar, wenn die einzelnen Tatbestands-
merkmale im Zeitpunkt des Vertragsschlusses erfiillt sind. Zudem
mufl die lizenzierte Leistung bei Vertragsabschluss nicht iiberholt
sein. Mit seinem Offenkundigwerden entfillt das Betriebsgeheimnis.
Uber diesen Zeitpunkt hinaus kénnen die Beschrinkungen nach §§ 17,
18 GWB dem Lizenznehmer nicht mehr auferlegt werden. Das BKar-
tA behandelte Patentanmeldungen bis zu ihrer Bekanntmachung als
Betriebsgeheimnisse im Sinne des § 21 GWB (a.F.) Demgegeniiber
wendete der BGH hier § 20 GWB (a.F.) unmittelbar an. Nunmehr
erfalt § 17 GWB ausdriicklich nicht nur erteilte, sondern auch ange-

meldete Patente.

2 BGH, WuW/E BGH, 531, 535 —Puder (=GRUR 1963, 207).
*3 Schaub in FK, § 21 GWB, Rn. 39; Briutigam in Langen/Bunte, § 18 GWB, Rn.
20; a.M. Scholz in Miiller/GieBler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 96.
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Da der Umfang der lizenzierten Leistung i.S.v. § 18 Nr.1 GWB (an-
ders als ein Schutzrecht) nicht feststellbar ist, miissen ihre Eigen-
schaft, Gegenstand, Art und Umfang im Vertrag ausfiihrlich beschrie-
ben werden. Dieses Erfordernis folgt ferner daraus, dafl das Betriebs-

geheimnis idenfiziert sein soll (§ 18 Nr.1 GWB).

b) Gemischte Vertrige

Umstritten war die Anwendbarkeit des § 20 GWB (a.F.) auf gemischte
Vertrdge, in denen gleichzeitig Schutzrechte, Betriebsgeheimnisse,
sonstiges technisches Wissen und Marken lizenziert werden. Die
Antwort der Frage, nach welchen Vorschriften derartige Vertrige zu
beurteilen sind, war von erheblicher Bedeutung, weil die Kopplung
der Patentlizenzvertrdge mit Vereinbarungen iiber die Lizenzierung
von Marken oder Betriebsgeheimnissen in der Praxis, insbesondere im

Bereich des Franchising, nicht selten ist.

Das BKartA stellte grundsitzlich darauf ab, ob die einzelnen Abreden
sich trennen lassen. Bei einer Trennbarkeit wendete es § 20 GWB
(a.F.) nur an, soweit die Beschrinkungen ihren Grund gerade in der

Abrede iiber die Benutzung der Schutzrechte hatten***.

Nach herrschender Meinung im Schriftum sollte § 20 GWB (a.F.)
ohne Riicksicht auf Trennbarkeit nur Anwendung finden, als die Be-
schrankungen des Lizenznehmers gerade der Regelung tiber die Be-

nutzung von Schutzrechten kausal zu rechnen sind**.

Der Gesetzgeber hat mit der 6. GWB-Novelle die Streitigkeiten been-
det. § 18 Nr.2 GWB erklart § 17 GWB nunmehr auf gemischte Ver-

trage liber geschiitzte Leistungen im Sinne von § 17 GWB und nicht

4“4 BKartA, TB 1963, 67; TB 1964, 52; TB 1966, 71.
5 Statt aller Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 45.
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geschiitzte Leistungen im Sinne von § 18 Nr.1 GWB fiir anwend-

446
bar™™.

Andererseits erstreckt § 18 Nr.3 GWB den Anwendungsbereich des
§ 17 GWB auf Vertriage liber die Lizenzierung anderer Rechte des
geistigen Eigentums wie Marken, Geschmacksmuster oder Urheber-
rechte. Voraussetzung dafiir ist, dafl diese Vertridge mit einem Lizenz-
vertrag im Sinne von § 17 GWB oder § 18 Nr.1 bzw. Nr.2 GWB in
Verbindung stehen und zur Verwirklichung des mit denen verfolgten
Hauptzwecks beitragen. Die kartellrechtliche Priifung der Vertrédge,
die die Lizenzierung einer Marke zum Hauptgegenstand haben und
keine Nebenbestimmungen im Sinne des § 18 Nr.3 GWB darstellen,
erfolgt nicht nach § 17 GWB, sondern nach §§ 14 ff. GWB.

¢) Vertrige iiber Saatgut

Gem. § 18 Nr.4 GWB ist § 17 GWB auf Vertrdge {iber Saatgut einer
aufgrund des Saatgutverkehrsgesetzes zugelassenen Sorte zwischen
einem Ziichter und einem Vermehrer oder einem Unternehmen auf der

Vermehrungsstufe entsprechend anwendbar.

Der Vorschrift liegt der Gedanke zugrunde, dal3 die Leistung eines
Erhaltungsziichters so gro3 und seine Leistung fiir die Landeskultur so
wertvoll sei, da3 es gerechtfertigt erscheine, ihn kartellrechtlich dem

Sortenschutzinhaber gleichzustellen™’.

Ziichter von Saatgut bedienen sich zur Vermehrung oft fremder Be-
triebe und schlieBen mit denen Vermehrungsvertriige. Ahnlich wie in
Lizenzvertrdgen sind in diesen Vertrdgen haufig kartellrechtlich rele-
vante Beschrinkungen des Vermehrers enthalten, die durch § 18 Nr.4

GWB nach § 17 GWB beurteilt werden.

* Dies entspricht Art.1 Abs.1 GVO-TT.
47 Westrick/Loewenheim, §21 GWB, Rn. 7.
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Gegenstand des Vertrags muf3 Saatgut einer in der Sortenliste oder im
Sortenverzeichnis eingetragenen Sorte sein. Geniefit das Saatgut be-
reits Sortenschutz nach dem Sortenschutzgesetz, so ist § 17 GWB

unmittelbar anwendbar.

Vertragspartner sind der Ziichter einerseits und ein Vermehrer oder
ein Unternehmer auf der Vermehrungsstufe andererseits. Der Vertrag

muf} zum Zweck der Saatgutvermehrung geschlossen sein.

SchlieBlich betrifft § 18 Nr.4 GWB nur die Beschrinkungen des Ver-
mehrers bzw. des Unternehmens auf der Vermehrungsstufe, nicht je-
doch die des Ziichters. Auf Beschriankungen des Ziichters, soweit die-
ser ein Unternechmen im Sinne des GWB ist, kommen §§ 14, 16 GWB

zur Anwendung.
3- Zuldssige Beschrankungen

Aufgrund der Verweisung des § 18 GWB auf § 17 GWB diirfen dem
Know-How-Nehmer grundsitzlich die gleichen Beschrankungen auf-
erlegt werden, wie dem Lizenznehmer von Patenten, Gebrauchsmus-
tern und Sortenschutzrechten. Somit sind die Beschrankungen im Ge-
schiftsverkehr, die iiber den ,Inhalt des Betriebsgeheimnisses* hi-

nausgehen, verboten.

Dieser Ausgangspunkt wirft jedoch Schwierigkeiten auf, weil es kei-
nen Inhalt des Betriebsgeheimnisses mangels einer gesetzlichen Rege-
lung des Betriebsgeheimnisses gibt. Insofern wird bei der Anwendung
des § 18 GWB auf die tatsdchliche Vorzugsstellung des Inhabers des
Betriebsgehemnisses, d.h. auf seinen Vorsprung vor den Konkurren-
ten, abgestellt*”®. Hiernach sind dem Lizenznehmer auferlegte Be-
schrinkungen vom ,,Inhalt des Betriebsgeheimnisses™ gedeckt, wenn

lediglich Handlungen untersagt werden, die der Lizenznehmer ohne

448 Kretschmer, S. 29, 30.
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die Lizenziereung mangels der erforderlichen Kenntnisse nicht vor-

nehmen kénnte*’.

Wegen der Verweisung des § 18 GWB auf § 17 GWB sind vor allem
die Beschrinkungen des Lizenznehmers hinsichtlich Art, Umfang,
Menge, Gebiet oder Zeit der Ausiibung des Know-How zuldssig. Der
Lizenznehmer kann daher auf eine bestimmte Benutzungsart be-
schrainkt werden, in dem ihm etwa nur eine Herstellungs- oder
Gebrauchslizenz unter AusschluB des Vertriebs erteilt wird*°. Eben-
falls ist eine inhaltliche Einschriankung der Verwendung des Lizenz-
gegenstands zuldssig, um den Lizenzgeber gegen einen etwaigen ver-

tragswidrigen Gebrauch seines technischen Wissens abzusichern™'.

Weiterhin sind Beschrinkungen hinsichtlich der Menge der unter Ein-
satz der lizenzierten Kenntnisse hergestellten Produkte sowie raumli-
che Beschrinkungen gestattet. Dasselbe gilt fiir zeitliche Beschrin-
kungen, sofern sie sich nicht auf die Zeit nach Offenkundigwerden des
Betriebsgeheimnisses beziehen. Dem zeitlichen Ablauf eines Schutz-

rechts entspricht das Offenkundigwerden des Betriebsgeheimnisses*™.

Ist die lizenzierte Leistung nach Ablauf des Vertrags noch geheim,
kann dem Lizenznehmer die weitere Nutzung des Know-How unter-

sagt werden. Da der Schutz von Know-How im Gegensatz zum Paten-

49 OLG Miinchen, WuW/E OLG 327 f. —Schreibmaschine; Westrick/Loewenheim,
§ 21 GWB, Rn. 10; Schaub in FK, § 21 GWB, Rn. 58; Emmerich in Immen-
ga/Mestmicker, § 21 GWB, Rn. 51, 52, beanstandet dieses Kriterium zu, weil
der Vorsprung vor den Konkurrenten stets von einer Fiille weithin unbekannter
Faktoren abhénge und stdndigen Schwankungen unterworfen sei.; kritisch auch
Bechtold, § 18 GWB, Rn. 10, hélt einen solchen Malstab nur fiir hilfreich, je-
doch nicht allein fiir maBgeblich und sieht die Beschridnkungen als zuldssig an,
wenn sie bei rechtlichem Schutz des Betriebsgeheimnisses zum Inhalt des (ge-
dachten) Schutzrechts gehdren wiirden.

9 BGH, WuW/E BGH, 810, 818 —Zimcofot.

1 BKartA, TB 1976, 106.

“? BGH WuW/E BGH 531, 535 —Puder; BGH, WuW/E BGH 1334 —Bahnen aus
Kunststoff;, OLG Hamburg WuW/E OLG 183, f. —Arzneimittel. Das BKartA hat
auch wirtschaftliches Wertloswerden durch technische Uberholung des Be-
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ten nicht zeitlich begrenzt ist, sind Know-How-Vertrdge auf unbe-

stimmte Zeit zuléssig.

Die Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebiihren geht nicht {iber
den Inhalt des Betriebsgeimnisses hinaus. Unzuléssig ist dagegen eine
Zahlungspflicht, die auch nach Offenkundigwerden des Betriebsgeim-

453

nisses fortbesteht™”. Etwas anderes gilt, wenn es sich um eine Zah-

lungsmodalitit handelt**,

Weitere Beispiele fiir unbedenkliche Beschrankungen des Lizenzneh-
mers sind das Verbot der Nutzung des Know-How fiir Konkurrenz-
produktionen und damit verbundene Kontroll- und Kiindigungsrechte
des Lizenzgebers bei vertragswidriger Nutzung des lizenzierten Wis-
sens'>, das Verbot der Erteilung von Unterlizenzen®®, die Pflicht zur
Mitteilung der Verwendung konkurriender Systeme®’ sowie die
Pflicht zur Einholung der Zustimmung des Lizenzgebers fiir Verdnde-

rungen der Lizenzgegenstinde™®.

Wettbewerbsverbote gehen iiber den Inhalt des Betriebsgeheimnisses
hinaus, vor allem dann, wenn sie sich auf neutrale, nicht lizenzierte

49 Nach Ansicht des BKartA konne nur ein

Erzeugnisse beziehen
absolutes, d.h. liber den Vertragsgegenstand hinausgehendes Wettbe-
werbsverbot den Lizenzgeber vor vertragsfremder Nutzung hinrei-
chend schiitzen. Zum Schutz des Lizenzgebers reiche es in aller Regel
aus, wenn im zuldssigen Rahmen der §§ 17, 18 Nr.1 GWB dem Li-

zenznehmer die vertragswidrige Benutzung der lizenzierten Betriebs-

triebsgeheimnisses dem Offenkundigwerden gleichgestellt, s. dazu TB 1976,
106.

3 Emmerich in IM, § 21 GWB, Rn. 56; a.A. Fischer, GRUR 1985, 638, 639.

* BGH, WuW/E BGH 531, 534 f. —~Puder; OLG Miinchen WuW/E OLG 327 f.
-Schreibmaschine.

5 BKartA, TB 1971, 99; TB 1973, 103 f.; TB 1976, 106 f.

4 BKartA, TB 1974, 93.

47 BKartA, TB 1976, 107.

438 BKartA, TB 1974, 91.

49 BKartA, TB 1975, 97; TB 1971, 99; Schaub in FK, § 21 GWB, Rn.82.
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geheimnisse unter Vereinbarung einer Vertragsstrafe untersagt wird
und zusitzliche Kontroll- und Uberwachungsvereinbarungen getroffen

werden®®.

Die in § 17 Abs.2 Nr.1-5 GWB erlaubten Beschrankungen sind auch
in § 18 GWB unterliegenden Vertragen grundsétzlich zulédssig. Die
Freistellung der in § 17 Abs. 2 GWB genannten Lizenznehmerbe-
schrankungen verliert ihre Wirksamkeit, sobald das lizenzierte Be-

triebsgeheimnis offenkundig wird.

Gem. § 17 Abs.2 letzter Hs. GWB diirfen Beschrinkungen die Lauf-
zeit des lizenzierten Schutzrechts nicht {iberschreiten. Fiir die entspre-
chende Anwendung bedeutet dies, dal die Beschrinkungen des
Know-How-Nehmers iiber den Zeitpunkt des Offenkundigwerdens

des Betriebsgeheimnisses nicht hinausgehen diirfen.

Nach § 18 Nr.1 GWB i.V.m. § 17 Abs.2 Nr.I GWB sind die Be-
schrankungen zugelassen, die der technisch einwandfreien Ausnut-
zung des Lizenzgegenstands dienen. Hierzu gehdren beispielsweise

technisch bedingte Bezugsbindungen.

Riickgewidhrklauseln konnen auch in Lizenzvertrige iiber Betriebsge-
heimnisse vereinbart werden. Fraglich ist dabei, welcher Umfang sol-
chen Klauseln beizumessen ist. Allgemein wird bejaht, da3 Riickge-
wéhrverpflichtungen in § 18 Nr.1 GWB unterliegende Vertrige so-
wohl echte Schutzrechte, als auch qualifiziertes technisches Know-

How des Lizenznehmers erfassen*®!.

0 BKartA, TB 1976, 107; Briautigam in Langen/Bunte, § 18 GWB, Rn.29;
Westrick/Loewenheim, § 21 GWB, Rn.11.

4! Emmerich in Immenga/Mestmicker, § 21 GWB, Rn. 62; Schaub in FK, § 21
GWB, Rn. 88; vgl. Westrick/Loewenheim, § 21 Rn. 13, seiner Ansicht nach
miisse auch sonstiges, nicht qualifiziertes Wissen der Gegenstand von Riickge-
wihrklauseln sein konnen, sofern es eine Verbesserung des lizenzierten Be-
triebsgeheimnisses darstellt.
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Die Zulassigkeit der Nichtangriffsabreden in Know-How-Vertragen
sind umstritten, da der Know-How-Inhaber im Gegensatz zum Schutz-
rechtsinhaber kein ausschlieSliches Recht hat, das angegriffen werden
konnte. Nach Ansicht des BKartA entspricht die Geheimhaltunspflicht
der Nichtangriffspflicht bei Patentlizenzvereinbarungen*®. Dies ist
jedoch schwer anzuerkennen, weil die unberechtigte Weitergabe des
iiberlassenen Wissens nicht gleichbedeutend mit einem Angriff auf die
RechtmiBigkeit der Vorzugsstellung ist. Der Nichtangriffspflicht in
Schutzrechtslizenzen entspricht deshalb eher das Verbot, das Vorlie-
gen eines qualifizierten technischen Betriebsgeheimnisses zu bestrei-

ten.

Im Ubrigen werden Kontrollrechte des Lizenzgebers sowie Vertrags-
strafenvereinbarungen, die der Einhaltung der Geheimhaltungsver-
pflichtung dienen, im Rahmen einer entsprechenden Anwendung des
§ 17 Abs.2 Nr.3 GWB als unbedenklich angesehen*®. Die Geheimhal-
tungsverpflichtung des Lizenznehmers kann iiber die Vertragszeit
hinaus, jedoch lingstens bis zum Eintritt der Offenkundigkeit, verein-

bart werden.

Die Ausnahmeerlaubnis gem. § 17 Abs.3 GWB ist gleichfalls fiir Li-
zenznehmerbeschrinkungen in Know-How-Vertridgen mdoglich. Hier-

fiir wird auf die vorherigen Erlduterungen verwiesen.

Soweit die Vereinbarungen iiber Betriebsgeheimnisse im Sinne des
§ 18 Nr.1 GWB zwischen miteinander im Wettbewerb stehenden Un-

ternehmen getroffen sind, finden §§ 1 bis 12 GWB eine Anwendung.

%2 BKartA, TB 1962, 71; TB 1971, 99; BKartA WuW/E BKartA 911, 914 f.; zu-
stimmend Magen S. 48; Westrick/Loewenheim, § 21 GWB, Rn. 13; Brautigam
in Langen/Bunte, § 18 GWB, Rn. 33, kritisch Emmerich in Immen-
ga/Mestmicker, § 21 GWB, Rn. 65, hélt die Nichtangriffsabreden bei Betriebs-
geheimnissen fiir unmoglich.

3 BKartA, TB 1971, 99; Westrick/Loewenheim, § 21 GWB, Rn. 13; Briutigam in
Langen/Bunte, § 18 GWB, Rn. 33.
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D- Zwischenergebnis

Die Regelung der §§ 20, 21 GWB (a.F.) wurde in der Literatur und
Praxis kritisiert; sie seien wenig effizient und aufgrund der Internatio-
nalisierung der Wirtschaftsbeziehungen sei ihre Bedeutung neben dem

vorrangigen Gemeinschaftsrecht zuriickgegangen.

Mit den neuen §§ 17 und 18 GWB hat der Gesetzgeber deutsches
Recht an das EU-Recht im groBen Umfang angepasst und eine be-
darfsgerechte Aktualisierung des Gesetzeswortlautes vorgenommen.

Eine volle Harmonisierung hat jedoch nicht stattgefunden.

Der Gesetzgeber hat sich nach wie vor als Zuldssigkeitskriterium an
dem ,,Inhalt des Schutzrechts* festgehalten. Dies hat zur Folge, daf3
einige Klauseln, wie Mengen- oder Gebietsbeschrankungen, im Ge-
gensatz zum europdischen Recht, wo man grundsitzlich auf die Lehre
,vom spezifischen Gegenstand des Schutzrechts* abstellt, als nicht

wettbewerbsbeschrinkend beurteilt werden.

§ 17 Abs.2 Nr.2 GWB beschréinkt, anders als die alte Fassung, die
Zulassigkeit der Riickgewéhrklauseln auf nicht ausschlieBliche Lizen-
zen. Dabei kommt es seinem Wortlaut nach nicht darauf an, ob lizen-
zierte Verbesserungs- oder Anwendungserfindungen abtrennbar oder
nicht abtrennbar sind. Hingegen nimmt Art.2 Abs.1 Nr.4 GVO-TT die
Gewidhrung ausschlieBlicher Lizenzen ausdriicklich nur im Fall ab-
trennbarer Verbesserungen von der Freistellung aus und erlaubt kon-
kludent die Pflicht zur Erteilung ausschlieBlicher Lizenzen bei nicht

abtrennbaren Verbesserungen.

Ein anderer Unterschied kommt bei der Bewertung der Nichtangriffs-
klauseln in Betracht. Nichtangriffsverpflichtungen des Lizenznehmers
sind nach § 17 Abs.2 Nr.3 GWB freigestellt, wihrend sie nach Art.4
Abs.2 lit.b GVO-TT als ,,graue Klauseln* eingestuft werden und nur
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im Wege des Widerspruchsverfahrens zu legalisieren sind. Aufgrund
der Gefahr, da3 anhand der Nichtangriffsabreden nichtige und wertlo-
se Schuztrechte fiir Beschrinkung des Wettbewerbs mif3braucht wer-
den konnen, ist die Beibehaltung der Freistellung dieser Klauseln
schwer zu verstehen. Statt dessen wire eine Regelung sinnvoll, wo-
nach die kartellrechtliche Billigkeit einer Nichtangriffsverpflichtung,
parallel zum europdischen Recht, durch das Widerspruchsverfahren

gem. § 17 Abs.3 S.2 GWB tiberpriift wird.

Der Freistellungskatalog in § 17 Abs.2 GWB wurde mit der Einfiih-

rung der neuen Nr.4 und 5 erweitert.

Nr.4 entspricht im wesentlichen dem Art.2 Abs.1 Nr.9 GVO-TT, und
erklirt Mindestumfangsbeschrankungen und Mindestgebiihrklauseln
fiir unbedenklich. Sie enthélt im Unterschied zum Art.2 Abs.1 Nr.9
GVO-TT nicht die Verpflichtung, ,,die bestmdglichen Anstrengungen
bei der Herstellung und Vermarktung des Lizenzerzeugnisses zu un-
ternehmen®. Die Nichtaufnahme dieser Verpflichtung in Nr.4 stellt die
Bemiihungen des Gesetzgebers, deutsches und européisches Recht in

Ubereinstimmung zu bringen, in Frage.

Schon vor der 6. GWB-Novelle war die Zuldssigkeit der Mindestnut-
zungverpflichtungen und der Mindestgebiihrklauseln anerkannt. Eben-
falls wurden bestimmte Kennzeichnungsverpflichtungen als unbe-
denklich angesehen. Insofern haben die neuen Nr.4 und 5 friihere
Rechtslage nicht geédndert, sind aber angesichts der Rechtssicherheit

von Bedeutung.

SchlieBlich bringt das in § 17 Abs.3 S.2 GWB eingefiihrten Wider-
spruchsverfahren eine erhebliche Erleichterung des Erlaubnisverfah-
rens in der Praxis mit sich, wonach die Freistellung als erteilt gilt,
wenn die Kartellbehdrde nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten

seit Eingang des Antrags widerspricht.
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TEIL III- DER LIZENZVERTRAG IM EUROPAISCHEN
KARTELLRECHT

A- Allgemeines

Der EG-Vertrag enthélt keine Sonderregelung fiir kartellrechtliche
Beurteilung von Lizenzvertrdgen. Einschligig ist daher das allgemei-
ne Kartellverbot in Art.81 EGV (Art.85 EGV a.F.), das der Sicherung
eines Systems des unverfdlschten Wettbewerbs im Gemeinsamen

Markt dient.

Art.81 EGV erfallit wettbewerbsbeschrinkende Vereinbarungen und
abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Unternehmen und gilt fiir
alle horizontal und vertikal vereinbarten Wettbewerbsbeschriankun-

n**. Im Gegensatz zum deutschen Recht ist eine Unterscheidung

ge
zwischen Kartellabsprachen und Austauschvertrdgen nicht mal3geb-

lich.

Anders als §§ 17 und 18 GWB gilt das EG-Kartellverbot nicht nur fiir
Lizenznehmer-, sondern auch fiir Lizenzgeberbeschrinkungen®®’. Au-
Berdem kommt es bei der Beurteilung der Know-How-Vertrige im
Gegensatz zum deutschen Recht nicht auf die Qualifizierung des li-

zenzierten Wissens an*®®.

Art.82 EGV (Art.86 EGV a.F.), der MiBlbrauch einer marktbeherr-
schenden Stellung untersagt, spielt eine sekundére Rolle im Recht der
Lizenzvertrige. Allein das Eigentum an einem Schutzrecht begriindet

keine Marktbeherrschung®’. Ebensowenig verstoBt der Erwerb einer

% EuGH, Slg. 1966, 321, 394 -Grundig/Consten; Grill in Lenz, Art.81, Rn. 2; Bun-
te in Langen/Bunte, (9. Aufl.), Art. 81-Generelle Prinzipien, Rn. 51.

% Dies hat eine strengere Beurteilung von Lizenzvertrigen im Vergleich zum deut-
schen Recht zur Folge.

46 Komm. WuW/E EV 1337 —Rich Products/Jus-rol; Jestaedt in Langen/Bunte,
(8.Aufl.) Art. 85 —Fallgruppen, Rn. 235.

*7 EuGH Slg.1968, 85,112 —Parke Davis/Probel; EuGH Slg.1971, 69, 84
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ausschlieBlichen Lizenz durch ein marktbeherrschendes Unternehmen
gegen Art.82 EGV, sofern dieser Erwerb die marktbeherrschende
Stellung nicht verstarkt bzw. den Marktzugang von Konkurrenten

nicht verhindert*®®

. Die sich aus dem Immaterialgiiterrecht ergebende
AusschlieBlichkeitsstellung verhindert lediglich den imitierenden,

nicht jedoch den substituierenden Wettbewerb.

Art.81 und 82 EGV sind unmittelbar anwendbares Recht469; sie haben
einen Vorrang vor den einzelstaatlichen Wettbewerbsvorschriften*”’.
Mallgebend ist fiir deren Anwendung die Spiirbarkeit und die Eignung
zur Beeintrichtigung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten (sog.

Zwischenstaatlichkeitsklausel)*’".

Dariiber hinaus wurde speziell fiir den Bereich des gewerblichen
Schutzrechts ein Grundsatz vom EuGH entwickelt, dafl zwischen Be-
stand bzw. spezifischem Gegenstand eines Schutzrechts und dessen
Ausiibung zu unterscheiden ist. Danach 14t das gemeinschaftliche
Kartellrecht zwar den Bestand der einzelstaatlichen Immaterialgiiter-
rechte unangetastet, kann aber deren Ausiibung kontrollieren, wenn
sie Gegenstand, Mittel oder Folge einer Kartellabsprache sind*’*. Die
Ausiibung eines gewerblichen Schutzrechts kann durch Eigenverwer-
tung, durch rechtsgeschiftliche Verwertung oder durch dessen einsei-

tige Geltendmachung gegeniiber Verletzern erfolgen.

—Sirena/Eda; EuGH Slg. 1971, 487, 501 —Deutsche Grammophon/Metro;
Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 308; Wedekind, S. 222; Jaume, WuW 1972, 775.

8 EuGH Slg. 11 1990, 309 -Tetra-Pak (= EuZW 1991, 731); Komm. 20.WB,
Ziff.159-162.

9 EuGH Slg. 1962, 97 ff. —Bosch.

% EuGH Slg.1964, 1251 —Costa/Enel; EuGH Slg. 1972, 619 ff. ~Farbenhersteller.

1 Koch in Grabitz/Hilf, Art.85, Rn. 110; Bleckman, § 23, Rn. 1858; Geiger,
Art.85, Rn. 14; GroB3 in Wiedemann, §13 EG-Kartellrecht, Rn. 1.

472 Stindige Rechtsprechung: EuGH Slg. 1971, 487, 499 f. —Deutsche Grammo-
phon; EuGH Slg. 1974, 1147, 1163 —Centafarm/Sterling Drug, EuGH Slg.
1981, 181, 193 -Dansk Supermarked/Imerco; EuGH Slg. 1982, 2015, 2061 —
Maissaatgut; EuGH Slg. 1982, 2853, 2873 —Keurkoop/Nancy Kean Gifts.
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Die Unterscheidung zwischen Bestand und Ausiibung des Schutz-

rechts ist auch bei der Anwendung von Art.82 EGV maf3geblich.
B- Kartellverbot (Art.81 Abs.1 EGY)

Art.81 Abs.1 EGV regelt grundsitzlich das Verbot vereinbarter oder
abgestimmter Wettbewerbsbeschriankungen, die eine Behinderung des
Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder
bewirken und geeignet sind, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu

beeintrachtigen.

Konkretisiert wird dieses Verbot durch die (nicht abschlieBende) Auf-
listung untersagter Verhaltensweisen. Aufgrund des Wortlauts (,,ins-
besondere®) sind die in diesem Katalog aufgefiihrten Tatbestdnde nur
Beispiele, die den Inhalt des Kartellverbots in Art.81 Abs.1 EGV nicht
erschopfen. Darunter sind Preisabsprachen (lit.a), Vereinbarungen
iiber die Aufteilung der Erzeugung und des Absatzes (lit.b), Marktauf-
teilungsabsprachen (lit.c), Ungleichbehandlung von Handelspartnern

(lit.d) und Koppelungsgeschifte (lit.¢) zum Ausdruck gebracht*”.

Diese Beispielstatbesinde sind nicht per se und absolut verboten®’.
Die Anwendung des Kartellverbots setzt iiberdies zwischenstaatliche

Handelsbeeintrachtigung und Spiirbarkeit vor.

In der Regel ist die Handelsbeeintriachtigung i.S.d. Art.81 Abs.1 EGV
gegeben, wenn Wettbewerbsbeschrinkungen tliber die Grenzen eines
Mitgliedstaates hinaus wirken. Der Auffasung des EuGH nach liegt
eine Handelsbeeintriachtigung in diesem Sinne vor, wenn sich anhand
einer Gesamtheit objektiver, rechtlicher oder tatsdchlicher Begleitum-

stinde mit hinreichender Wahrscheinlichkeit voraussehen 1463t, daf3 die

3 Nach Auffasung der Kommission sind Preis- und Maktaufteilungsabsprachen
(lit. a und c) tberwiegend wettbewerbsfeindlich; Komm. v. 23.4.1986, ABI.
1986 L 230/1 (Rn. 108) —Polypropylen.
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Vereinbarung unmittelbar oder mittelbar, tatsdchlich oder potentiell
den Warenverkehr zwischen Mitgliedstaaten beeinfluen und dadurch
die Errichtung eines einheitlichen Marktes erschweren kann*”. Dabei
ist zu beachten, da3 das Kriterium ,,Handel* zwischen den Mitglied-
staaten weit ausgelegt wird. Dazu wird der gesamte Wirtschaftsver-
kehr (Waren- Dienstleistungs- und Kapitalverkehr) zwischen den Mit-

gliedstaaten zugerechnet’®,

Die Spiirbarkeit ist ein ungeschriebenes Kriterium fiir die Anwend-
barkeit des Art.81 Abs.] EGV*"". Vereinbarungen sind nur dann ver-
boten, wenn sie eine spiirbare Verhinderung, Einschrinkung oder Ver-
falschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes be-
zwecken oder bewirken, und wenn sie auBBerdem geeignet sind, den

Handel zwischen den Mitgliedstaaten spiirbar zu beeintriachtigen*’.

Die Kommission hat sich darum bemiiht, durch Bagatellbekantma-

7 den Begriff der Spiirbarkeit mit Hilfe quantitativer Krite-

chungen
rien zu konkretisieren. Sie erklérte in ihrer 1997 ver6ffentlichten Be-
kanntmachung™®, da$8 die Vereinbarungen in der Regel unbedenklich
sind, sofern die Summe der Marktanteile aller beteiligten Unterneh-
men auf dem Relevanten Markt bei vertikalen Vereinbarungen 10 %,
bei horizontalen sowie gemischten Vereinbarungen 5 % nicht iiber-
steigt. Beide Marktanteilschwellen durften wihrend zweier aufeinan-
der folgender Geschiftsjahre um bis zu einem Zehnten {iberschritten

werden, ohne dal} dieses den Bagatellcharakter der Absprache in Fra-

ge stellen wiirde.

474 Bunte in Langen/Bunte, (8. Aufl.), Art. 85 -Generelle Prinzipien, Rn. 61; Koch in
Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 111.

3 EuGH Slg. 1966, 281, 303 —Maschinenbau Ulm; EuGH Slg. 1980, 3775, 3791
—L Oreal.

76 Bunte in Langen/Bunte, (8. Aufl.), Art. 85 -Generelle Prinzipien, Rn. 95.

77 Grill in Lenz, Art. 81, Rn.17; Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 257 ff.

78 EuGH Slg. 1969, 295, 302 —Volk/Vervaecke.

47 ABL. 1970 Nr. C 64/1; ABL. 1977 Nr. C 313/3; ABL. 1986 Nr. C 231/2; ABL.
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Die neue Bagatellbekantmachung der Kommission™®'

hat das Konzept
der Bekanntmachung von 1997 im wesentlichen {ibernommen, enthilt
aber wichtige Neuerungen: Die Marktanteilschwellen wurden auf
10 % fiir Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern und auf 15 % fiir
solche zwischen Nichtwettbewerbern angehoben. Fiir Netze von Ver-
einbarungen wurde die Spiirbarkeitsgrenze einheitlich bei einem
Marktanteil von 5 % festgeschrieben. Uberschreitungen der oben ge-
nanten Marktanteilschwellen um nicht mehr als 2 % innerhalb von
zwei aufeinander folgenden Kalenderjahren gelten als unbedenklich.
AuBlerdem wurde die ,,schwarze Liste* entsprechend der Bestimmun-
gen der GVO Nr. 2658/2000*? und der GVO Nr. 2790/1999*% neu
formuliert. SchlieBlich verweist die neue Bekanntmachung nicht mehr

auf das Tatbestandsmerkmal der Handelsbeeintrachtigung, sondern

definiert lediglich die nicht spiirbare Wettbewerbsbeschriankung.

Das Kartelverbot des Art.81 Abs.1 EGV erfaf3t sowohl horizontale, als

auch vertikale Vereinbarungen*®*

. Eine Lizenzvereinbarung fillt nicht
per se unter Art.81 Abs.] EGV*®. MaBgeblich ist stets eine Priifung,
ob die Vertragsbeschrankungen die Voraussetzungen des Kartellver-
bots erfiillen. Dabei ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dafl sowohl

die Zwischenstaatlichkeitsklausel, als auch der Begriff ,,Unterneh-

1994 Nr. C 368/26.

0 ABI. 1997 Nr. C 372/13.

“1 ABL. 2001 Nr. C 368/13.

“2 ABL. 2000 Nr. L 304/3.

“3 ABL. 1999 Nr. L 336/21.

* EuGH Slg. 1966, 321, 387 —Grundig/Consten; Bunte in Langen/Bunte, (8.
Aufl.), Art. 85 -Generelle Prinzipien, Rn. 47; Grill in Lenz, Art. 81, Rn. 2;
Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 30; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 328, Rn. 1001;
Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band I, AT, Rn. 5.

* EuGH Slg. 1968, 85, 112 —Parke Davis; EuGH Slg. 1971, 69, 82 f. (Rn.8 ff.)
—Sirena.
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men* umfassend ausgelegt werden, so dal selbst der Einzelerfinder

ein Unternehmen i.S.d. Art.81 Abs.1 EGV sein kann**®.

Zur kartelrechtlichen Beurteilung von Lizenzvertragen ist die Theorie
vom ,, spezifischen Gegenstand des Schutzrechts* entwickelt. Dem-
nach ist zwischen Bestand bzw. spezifischer Gegenstand und Aus-
iibung des Schutzrechts zu unterscheiden®’. Insofern sei eine wettbe-
werbsbeschriankende Vereinbarung nicht verboten, die vom ,,spezifi-
schen Gegenstand* des lizenzierten Schutzrechts gedeckt ist. Mit an-
deren Worten werden solche Wettbewerbsbeschrinkungen kartell-
rechtlich respektiert, die sich aus dem Wesen des jeweiligen Schutz-

rechts ergeben®.

Zum spezifischem Gegenstand des Schutzrechts gehoren all diejeni-
gen Rechte und Pflichten, die seinen spezifischen Gegenstand ausma-
chen. Hier kommt vor allem das ausschlieBliche Recht des Schutz-
rechtsinhabers in Betracht, gewerbliche Erzeugnisse herzustellen so-
wie in Verkehr zu bringen. Ebenso gehort dazu, die Erfindung durch
Lizenzvergabe zu verwerten und gegen Rechtsverletzungen vorzuge-

489
hen™.

Dagegen fillt die Ausiibung des Schutzrechts, wozu alle Formen der

Ubertragung und die der Nutzungsgestattung zihlen, unter das EG-

46 Komm.v.2.12.1975, ABL. 1976 L 6/8 -AOIP/Beyrard; Komm. v.10.1.1979, ABI.
1979 L 19/32, 34 -Vassen/Moris; Schollmeier/Krimphove in Bleckmann, § 23,
Rn. 1827.

7 EuGH Slg. 1966, 321, 394 —Grundig/Consten; EuGH Slg. 1971, 69,82 —Sirena;
EuGH Slg. 1978, 1139, 1164 —Hoffmann-La Roche/Centrafarm; EuGH Slg.
1981, 181 —Dansk Supermarked/Imerco; EuGH Slg. 1988, 6232, 6235 (Rn.7 f.)
—Volvo/Veng; EuGH Slg. 11995, 808, 823 —Magill (= EuZW 1995, 339, 342).

8 EuGH Slg. 1986, 611, 660 (Rn. 72) -Windsurfing International, kritisch zur
Tragweite und Undeutlichkeit dieses Kriteriums hinsichtlich der Anwendung des
Art. 86 (a.F.) Ebenroth/Bohne; EWS 1995, 397, 404; Gétting, JZ, 307, 310.

* EuGH Slg.1974, 1147, 1163 (Rn. 9) —Centrafarm/Sterling Drug, EuGH Slg.
1981, 2063, 2080 —Merck/Stephar; EuGH Slg. 1988, 1268, 1273 (Rn. 11) —Allen
und Hanburgs.
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Kartellverbot, wenn sie Gegenstand, Mittel oder Folge einer Kartell-

absprache ist*".

Bei der Frage nach der Zuldssigkeit der ausschlieBlichen Lizenz un-
terschied der EuGH im Maissaatgut-Urteil zwischen ,,offenen” und
,»geschlossenen® Lizenzen®'. Zulidssig sind mithin die ausschlieBli-
chen Lizenzen, durch die sich der Lizenzgeber verpflichtet, keine wei-
teren Lizenzen fiir das selbe Gebiet zu erteilen und dem Lizenznehmer
in diesem Gebiet nicht selbst Konkurrenz zu machen. Hierbei bleiben
Parallelimporte durch andere Lizenznehmer realisierbar (sog. offene

Lizenz).

Ein Versto3 gegen Art.81 Abs.1 EGV liegt dagegen vor, wenn eine
ausschlieBliche Lizenz mit absolutem Gebietsschutz erteilt wird, wo-
durch die Vertragsparteien beabsichtigen, fiir die betreffenden Er-
zeugnisse und das fragliche Gebiet jeden Wettbewerb Dritter (z.B.
von Parallelimporteuren oder Lizenznehmern fiir andere Gebiete)

auszuschlieBen (sog. geschlossene Lizenz).

Diese Grundlage wurde auch von der Kommision bei der Gestaltung
der GVO-TT berticksichtigt. Nach Art.3 Nr.3 GVO-TT sind die Ver-
pflichtungen der Vertragspartner verboten, die auf die Behinderung
der Parallelimporte gerichtet sind. Abgesehen davon sind die Aus-

schlieBlichkeiten in den Lizenzvereinbarungen generell zuldssig. Dies

0 EuGH Slg. 1971, 487, (Rn. 6) — Deutsche Grammophon/Metro; EuGH Slg.1976,
1039, 1062 —Terrapin/Terranova; EuGH Slg. 1982, 2853, 2873
—Keurkoop/Nancy Kean Gifts. Zum spezifischen Gegenstand rechnet der EuGH
z.B. Beschriankungen hinsichtlich der Zeit und der Nutzungsart des lizenzierten
Schutzrechts, qualitétssichernde MaBnahmen sowie Lizenzgebiihren. Hingegen
sieht er Gebietsbeschrinkungen, Hochstmengenbegrenzungen, Vertriebs-, Preis-
oder Konditionenbindungen als nicht vom spezifischen Gegenstand des Schutz-
rechts erfaf3t.

“1 EuGH Slg. 1982, 2015, 2069, (Rn. 56) (=NJW 1982, 1929); s. auch Herrmann,
S.113 f.
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gilt insbesondere, wenn es darum geht, neue Technologien im Lizenz-

gebiet einzufiihren und sie vor besonderen Risiken zu schiitzen**%.
C- Nichtigkeit (Art.81 Abs.2 EGYV)

Vereinbarungen oder Beschliisse, die gegen Art.81 Abs.1 EGV ver-
stoBen, sind gem. Art.81 Abs.2 EGV allgemein nichtig*”’. Die Nich-
tigkeit ist absolut. Dies bedeutet, dal die nichtige Vereinbarung ,,in
den Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragspartnern keine Wir-
kungen erzeugt und Dritten nicht entgegengehalten werden kann“***.
Im iibrigen erfaBBt die Nichtigkeit vergangene und zukiinftige Wirkun-

gen der einschldgigen Vereinbarungen oder Beschliisse, sofern eine

Freistellung gem. Art.81 Abs.3 EGV nicht erteilt wird*"’.

Prinzipiell beschrinkt sich diese Rechtsfolge auf diejenigen Bestim-
mungen einer Vereinbarung oder eines Beschlusses, die vom Art.81
Abs.1 EGV erfait sind (Teilnichtigkeit). Die wettbewerbsneutralen
Teile der Vereinbarung oder des Beschlusses sind nur dann nichtig,
wenn sie sich von den unzulissigen Klauseln nicht trennen lassen**®.
Bei der Trennbarkeit beurteilt sich die Giiltigkeit der restlichen Ver-
einbarung nach nationalem Recht, also im deutschen Recht nach § 139

BGB*’.

Art.81 Abs.2 EGV ist, wie Art.81 Abs.1, unmittelbar anwendbar®®.
Beim Verstofl gegen Art.81 Abs.1 EGV treten die Rechtsfolgen aus

2 ygl. Erwagungsgrund Nr. 10 GVO-TT.

3 Aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen werden in Art.81 Abs.2 aufgrund
ihrer rechtlichen Unverbindlichkeit nicht genannt.

% EuGH Slg.1971, 949 (Rn. 29) —Beguelin; EuGH Slg. 1983, 4174, 4184 —Kerpen.

45 BuGH Slg. 1973, 77, 86 —Brasserie de Haecht.

% EuGH Slg. Slg. 1966, 322, 393 —Grundig/Consten; EuGH Slg.1966, 281, 304
—Maschinenbau Ulm; EuGH Slg.1983, 4173, 4183 f. —Kerpen; EuGH Slg.1991,
977, 990 —Delimitis.

*7 Bunte in Langen/Bunte, (8. Aufl.), Art. 85 -Generelle Prinzipien, Rn. 174; Schro-
ter in G/T/E, Art. 85 Abs.2, Rn. 207; Emmerich, Kartellrecht, S. 439; Grill in
Lenz, Art. 81, Rn. 35; Geiger, Art. 85, Rn. 36.

% EuGH Slg.1974, 51 —~BRT/SABAM.
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Art.81 Abs.2 EGV ein, ohne daB3 eine Entscheidung der Kommission

499

oder einer nationalen Behorde erforderlich ist™. Die Nichtigkeit ist

auch von nationalen Gerichten von Amts wegen festzustellen.

Verbotswidrige Vereinbarungen und Beschliisse, die nach dem In-
krafttreten der VO Nr.17/62°% zustandegekommen sind (sog. Neukar-
telle) sind bis zur Entscheidung der Kommission iiber die Freistellung
schwebend unwirksam®'. Verbotswidrige Vereinbarungen und Be-
schliisse, die vor dem Inkrafttreten der VO Nr. 17/62 zustandege-
kommen sind (sog. Altkartelle), sind vorldufig giiltig, wenn sie ord-
nungsgemill angemeldet worden oder wenn sie nicht anmeldebediirf-

tig sind’®.

Praktizieren die Parteien eine Vereinbarung, die bei der Kommission
angemeldet aber noch nicht freigestellt ist, so handeln sie auf eigene

Gefahr und tragen das Nichtigkeitsrisiko.

Bei einer Zuwiderhandlung gegen Art.81 Abs.1 EGV konnen neben
der Nichtigkeit auch Anspriiche der betroffenen Dritten auf Schaden-
ersatz oder Unterlassung nach nationalem Recht entstehen. Derartige
Anspriiche sind im deutschen Recht realisierbar, weil Art.81 EGV als

Schutzgesetz i.S.d. § 823 BGB anerkannt ist™”.

AuBlerdem kann die Kommission die Beteiligten zur Abstellung der
Zuwiderhandlung verpflichten (Art.3 VO Nr. 17/62), aber auch Geld-
buBlen fiir bereits begangene schuldhafte Zuwiderhandlungen be-

schlieBen (Art.15 VO Nr. 17/62).

9 Schroter in G/T/E, Art. 85 Abs. 2, Rn. 203; Bunte in Langen/Bunte, (8. Aufl.),
Art.85 -Generelle Prinzipien, Rn. 168.

% ABL. Nr. 13, S. 204.

%' EuGH Slg. 1973, 77 —Brasserie de Haecht.

%2 EuGH Slg.1980, 2511 —Lancome.

*% EuGH Slg. 1974, 409, 431 —Sacchi; OLG Miinchen WuW/E OLG 5760
—Graumarkt-Parfiimerie; Baur, EuR 1988, 257, 260 f.; Huber, EuR 1991, 31, 41
f.; Steindorff, ZHR 162, 290, 305 ff.
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D- Freistellung vom Kartellverbot (Art.81 Abs.3 EGV)

Nach Art.81 Abs.3 EGV koénnen die Vereinbarungen, Beschliisse und
aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen unter bestimmten Voraus-

setzungen vom Verbot des Art.81 Abs.1 EGV freigestellt werden.

Diese Moglichkeit beschriankt sich nicht auf bestimmte Arten von
Absprachen. Grundsitzlich konnen alle wettbewerbsbeschrankenden
Vereinbarungen vom Kartellverbot ausgenommen werden. Demnach
ist keine Absprache per se verboten und von einer Freistellung ausge-

504
schlossen™ .

Die Freistellung erfolgt durch einen kostitutiv wirkenden Rechtsakt.
Er bewirkt, dafl die wettbewerbsbeschrinkende Maflnahme vollgiiltig
wird, und zwar ab dem Zeitpunkt, den die Kommission bezeichnet

(Art.6 Abs.1 VO Nr.17/62).

Von der Freistellung ist das Negativattest der Kommission gem. Art.2
VO Nr.17/62°" zu unterscheiden. Bei ihm handelt es sich um die
Feststellung der Kommission, da3 nach den ihr bekannten Tatsachen
kein Anlall zum Einschreiten besteht, insbesondere weil die Voraus-
setzungen des Kartellverbots nicht erfiillt seien. Anders als die Frei-
stellung hat das Negativattest keine konstitutive Wirkung; es bewirkt
nur eine beschriankte Selbstbindung der Kommission. Dasselbe gilt fiir
entsprechende Mitteilungen von Verwaltungsstellen der Kommission

(,,comfort letters®).

% EuGH Slg.1995, 11-595, 625 (Rn. 85) ~Matra; Schréter in G/T/E, Art. 85 Abs. 3,
Rn. 241; Gleiss/Hirsch, Art. 85 (3), Rn. 1784.

% Vgl. Art.9 und 10 VO Nr.1/2003 (ABI. Nr. L/1, ersetzt VO Nr.17/62 ab dem
1.5.2004).
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Art.81 Abs.3 EGV unterscheidet zwischen Einzel- und Gruppenfrei-

stellungen®.
1- Einzelfreistellung

Fir eine Freistellungserklarung ist die Kommission ausschlieBlich
zustindig (Art.9 Abs.1 VO Nr.17/62). Die Freistellung erfordert eine
Anmeldung bei der Kommission. Eine Ausnahme gilt nur fiir ,,nicht
anmeldebediirftige Absprachen (Art.4 Abs.2 VO.Nr.17/62). Ent-
spricht eine Vereinbarung den Kriterien des Art.81 Abs.3 EGV, erteilt

die Kommission in jedem einzelnen Fall eine Freistellung.

Art.81 Abs.3 EGV nennt zwei positive und zwei negative Vorausset-
zungen. Zum ersten fordert es, dal die Absprache zur Verbesserung
der Warenerzeugung oder —verteilung oder zur Forderung des techni-
schen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitrdgt. Daneben miissen die
Verbraucher an dem entstehenden Gewinn angemesen beteiligt wer-

den.

Negative Voraussetzungen in Art.81 Abs.3 EGV sind, da3 den Betei-
ligten Unternehmen keine Beschrankungen auferlegt werden, die fiir
die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerldBlich sind (lit.a) sowie
keine Mdglichkeiten eroffnet werden, fiir einen wesentlichen Teil der

betreffenden Waren den Wettbewerb auszuschalten (lit.b).

Die Freistellung erfolgt nur, wenn diese Voraussetzungen im Einzel-

fall kumulativ erfiillt sind®®’. Sind alle materiellen und formlichen

%06 Einzelfreistellung bezieht sich auf bestimmte Vereinbarungen, Beschliisse oder
abgestimmte Verhaltensweisen, und ergeht in der Rechtsform der Entscheidung.
Hingegen betrifft die Gruppenfreistellung die Freistellung eines ,,Vertragstyps*
und ergeht als allgemeine Regelung in der Form der Verordnung.

7 EuGH Slg.1966, 321, 399 —Grundig/Consten; EuGH Slg. 1994, 11-49, 90 (Rn.
110) —=CB und Europay; EuG Slg. 1995, 1533, 1596 ff. —Langnese-Iglo; EuGH
Slg. 1996, 649, 683 (Rn. 93) —Metropole; Sauter in Immenga/Mestmacker, EG-
Wettbewerbsrecht, Art. 85 III, A Rn. 7; Bunte in Langen/Bunte, (8.Aufl.), Art.

150



Voraussetzungen erfiillt, so haben die betroffenen Unternehmen einen
Anspruch auf Freistellung™®. Bei dieser Priifung kommt der Kommis-
sion kein Ermessen zu. Sie hat allerdings aufgrund genereller Formu-
lierung der Freistellungsvoraussetzungen des Art.81 Abs.3 EGV einen

erheblichen Beurteilungsspielraum”.

Die Kommission darf sich nicht darauf beschridnken, von den Beteilig-
ten den Nachweis des Vorliegens der Freistellungsvoraussetzungen zu
verlangen. Sie muf3 vielmehr bei der Aufkldrung des Sachverhaltes
mitwirken’'’. Die Beweislast fiir die Erfiillung der Freistellungsvor-

aussetzungen trifft allerdings die Unternehmen®''

. Ist eine Absprache
mit den Voraussetzungen des Art.81 Abs.3 EGV unvereinbar, so kann
die Kommission den beteiligten Unternehmen Alternativen aufzeigen,

ist aber dazu nicht verpflichtet'.

Die Anwendung dieser Vorschrift unterliegt der rechtlichen Kontrolle
durch den EuGH. Die gerichtliche Uberpriifung beschrinkt sich dar-
auf, ob die Kommission die Tatsachen richtig festgestellt bzw. einen

offensichtlichen Rechts- oder Beurteilungsfehler begangen hat.

85 —Generelle Prinzipien, Rn. 130; Emmerich, Kartellrecht, S. 442; Grill in
Lenz, Art. 81, Rn. 39.

>% EuGH Slg. 1966, 321, 399 —~Grundig/Consten; EuGH Slg. 1991, 11-653, 668 (Rn.
47) —Peugeot; Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 157; Gleiss/Hirsch, Art. 85 (3),
Rn. 1833; WeiB in Calliess/Ruffert, Art. 81, Rn. 151.

% EuGH Slg. 1975, 563 (Rn. 43) —FRUBO; EuGH Slg. 1995, 1I-1611, 1773 (Rn.
140) —Schéller; Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 157; Gleiss/Hirsch, Art. 85
(3), Rn. 1839; Bunte in Langen/Bunte, (8. Aufl.), Art. 85 —Generelle Prinzipien,
Rn. 149; Schollmeier/Krimphove in Bleckmann, § 23, Rn.1878.

19 EuGH Slg.1966, 321, 395 f. —~Grundig/Consten; Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85,
Rn. 165; Schroter in G/T/E Art.85 Abs. 3, Rn. 269; Weil} in Calliess/Ruffert,
Art. 81, Rn. 152; Grill in Lenz, Art. 81, Rn. 40.

"' EuGH Slg.1984, 19, 68 -VBVB/VBBB; EuGH Slg.1985, 2545, 2578
—Remia/Kommission; EuGH Slg. 1994, 11-957, 1012 —John Deere; Sauter in
Immenga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht, Art. 85 III, A Rn. 7; Schollmei-
er/Krimphove in Bleckmann, § 23, Rn. 1884; Emmerich, Kartellrecht, S. 442.

312 BuGH 1992, 11-95, 2023, Rn. 24 —Publishers * Associaton; EuGH Slg. 1995,
11-289 -SPO; Gleiss/Hirsch, Art 83 (3), Rn. 1843; Grill in Lenz, Art. 81, Rn.40;
Schroter in G/T/E Art. 85 Abs. 3, Rn. 268.
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Die Freistellung ist in der Regel fiir eine bestimmte Zeit zu erteilen.
Eine Verldngerung ist nicht ausgeschlossen. Die Komission kann die
Freistellung mit Bedingungen und Auflagen verbunden erteilen (Art.8
Abs.1 VO Nr.17/62). Da sich Art.81 Abs.3 EGV allein auf Art.81
Abs.1 EGV und nicht zugleich auf Art.82 EGV bezieht, erfolgt keine
Freistellung, wenn die fragliche Vereinbarung einen Mif3brauch i.S.d.

Art.82 EGV darstellt’"?,

Eine Teilfreistellung ist grundsétzlich unmoglich, weil Art.81 Abs.3
EGV die Freistellung nur insgesamt anerkennt. Dagegen kann sie bei
der sachlichen Abtrennbarkeit und entsprechender Willensrichtung
von Beteiligten in Anspruch genommen werden, wenn nur ein Teil der

Absprache die Freistellungsvoraussetzungen erfiillt’'?,

Die Kommission kann die Freistellung in bestimmten Féllen widerru-
fen, dndern oder den Beteiligten bestimmte Handlungen untersagen,
etwa wenn sich die der Freistellung zugrundeliegenden Verhiltnisse
in erheblicher Weise gedndert haben oder die Beteiligten einer Aufla-
ge zuwiderhandeln bzw. die Freistellung miflbrauchen (Art.8 Abs.3
VO Nr.17/62).

2- Gruppenfreistellung

Neben der Einzelfreistellung ist die Kommission gem Art.81 Abs.3
EGV befugt, Gruppen von Vereinbarungen vom Verbot des Art.81
Abs.1 EGV auszunehmen. Gruppen von Absprachen im Sinne dieser
Vorschrift sind solche, denen gemeinsame oder vergleichbare Tatbe-
stinde zugrunde liegen, die angesichts der weitgehenden Gleichfor-

migkeit der Interessen der Beteiligten selbst, ihrer Handelspartner,

13 EuGH Slg. 1989, 838, 848 —Flugreisen; EuGH Slg. I 1990, 309, 356 ff. —Tetra
Pak; EuGH Slg. 1993, 389, 419 (Rn. 75) —BPB.

>4 Koch in Grabitz/Hilf, Art.85, Rn.159; Bunte in Langen/Bunte, (8. Aufl.), Art.85
-Generelle Prinzipien, Rn.150.
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threr Wettbewerber sowie der Verbraucher einer typisierenden Beur-

teilung zuginglich sind’".

Gruppenfreistellungen konnen nach der Systematik des EGV nur in
der Form der Verordnung ergehen. Fiir den Erlal einer Gruppenfrei-
stellungsverordnung (GVO) ist nach Art.83 EGV der Rat zustindig,
der diese Regelungskompetenz fiir bestimmte Sachbereiche der
Kommission tibertragen hat. Der EuGH hat die Zuldssigkeit eines sol-

316 Der Rat kann

chen zweistufigen Rechtsetzungssystems bestétigt
die Kompetenz zum Erlal von GVOen aber auch in vollem Umfang

selbst ausiiben.

Die GVOen gelten iiberall in der Gemeinschaft unmittelbar (Art. 249
Abs.2 EGV) und sind von den nationalen Gerichten und behorden

anzuwenden’!”.

Der Zweck der GVOen besteht darin, die Freistellung der Absprachen
zu erleichtern, welche zwar unter das Verbot des Art.81 Abs.1 EGV
fallen, andererseits die in Art.81 Abs.3 EGV aufgestellten positiven
Wirkungen haben’'®. Sie heben fiir die meisten Vereinbarungen das
Kartellverbot auf und schaffen fiir die ilibrigen, welche die Vorausset-
zungen der jeweiligen Verordnung nicht von vornherein erfiillen, die

Moglichkeit der Anpassung.

GVOen geben den Beteiligten Unternechmen eine Rechtssicherheit
hinsichtlich der Beurteilung ihrer Absprachen nach Art.81 Abs.3

EGV. Daneben tragt die Freistellung einer Vielzahl von wettbewerbs-

*' Schréter in Mederer, Art.81 Abs.3, Rn. 323.

216 EuGH Slg. 1966, 457, 481 —Italien/Rat und Kommision.

>'7 EuGH Slg. 1991, 1-935, 992, Rn. 46 —Delimitis; Bunte in Langen/Bunte, (8.
Aufl.), Art. 85 —Generelle Prinzipien, Rn. 163; Grill in Lenz, Art. 81, Rn.51.

18 Schréter in G/T/E, Art. 85 Abs. 3, Rn. 283; Sauter in Immenga/Mestmécker, EG-
Wettbewerbsrecht, Art. 85 III, B Rn.16; Wiedemann, Gruppenfreistellungsver-
ordnungen, Band I, AT, Rn.38.
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beschrinkenden Vereinbarungen durch einen einzigen Akt zur Entlas-

tung der Kommission bei.

Im Gegensatz zur Einzelfreistellung bedarf die Freistellung durch eine
GVO keiner Anmeldung. Zur Vermeidung der Subsumtionsrisiken

konnen aber die Beteiligten ihre Vereinbarung anmelden"”.

Vereinbarungen, die die Voraussetzungen fiir die Anwendung einer
GVO erfiillen, sind ohne weiteres freigestellt. Erfiillt die Vereinba-
rung die Voraussetzungen einer Gruppenfreistellung nicht, so hat es
nicht zur Folge, dal} sie automatisch gem. Art.81 Abs.1 EGV verboten
bzw. nicht vom Art.81 Abs.3 EGV gedeckt ist"™. In diesen Fillen
muf} gepriift werden, ob die fragliche Absprache tatsdchlich vom Kar-
tellverbot erfafit wird. Beim Verstof3 gegen Art.81 Abs.1 EGV bleibt

ferner die Einzelfreistellung mdéglich.

Die gruppenweise freigestellten Vereinbarungen unterliegen der Kar-
tellaufsicht. Wenn sie im Einzelfall Wirkungen entfalten, die mit Art.
81 Abs.3 EGV unvereinbart sind, kann die Kommission den beteilig-
ten Unternehmen den Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung entzie-
hen. Kraft der VO Nr.1215/1999°*! zur Anderung der VO Nr.19/65°%
sind nun auch die nationalen Wettbewerbsbehorden ermichtigt, den
Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung zu entziehen. Die nationale
Wettbewerbsbehorde wird entweder von Amts wegen oder auf Ersu-
chen der Kommission oder von naturlichen oder juristischen Personen
titig, die ein berechtigtes Interesse geltend machen. Verfahren durch

Entscheidung richten sich nach innerstaatlichem Recht.

1% WeiB in Calliess/Ruffert, Art. 81, Rn.165.

520 EuGH Slg. 1986, 4084, 4088 —VAG France/Magne; Sauter in Immen-
ga/Mestmicker, EG -Wettbewerbsrecht, Art. 85 III, Rn. 32; Schréter in
G/T/E, Art. 85 Abs.3, Rn.285.

321 ABL. 1999 Nr. L 148, S.1.

322 ABL. 1965 Nr. 36, S.33.
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Die GVOen weisen eine dhnliche Struktur auf. Zunichst werden die
Voraussetzungen fiir die Anwendbarkeit der Gruppenfreistellung be-
stimmt. Die meisten GVOen’> nennen abschlieBend die freigestellten
Klauseln (sog. ,,weiBe Liste*). Einige GVOen®** zihlen zusitzlich die
Verpflichtungen auf, deren Vorliegen die Freistellung ausschlief3t
(sog. ,,schwarze Liste). Fiir den Fall, daf die fragliche Vereinbarung
die Bestimmungen enthilt, die weder in der weillen, noch schwarzen
Liste aufgefiihrt sind, sehen diese GVOen ein Widerspruchsverfahren
vor. Demgeméall kommt eine Freistellung nur in Betracht, wenn die
Vereinbarung bei der Kommission angemeldet und von ihr innerhalb
einer bestimmten Frist keinen Widerspruch gegen die Freistellung
erhoben wird. Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch der Entzug

der Freistellung moglich.

Dagegen haben manche GVOen’”

ein vereinfachtes Befreiungssys-
tem. Die Friestellung hiangt nur davon ab, dal3 die jeweilige Absprache
keine der in einer ,,schwarzen Liste* aufgefiihrten besonders wettbe-
werbsbeschrinkenden Klauseln enthélt und daB3 auch die weiteren in
der Verordnung genanten Freistellungsbedingungen erfiillt sind. Mit
dem Verzicht auf ,,weille Liste” und ,,Widerspruchsverfahren* wird

den Unternehmen eine flexiblere Gestaltung ihrer Vereinbarungen

ermdglicht.

32 GVO Nr. 3932/92 und 1475/95.
524 g etwa GVO Nr. 240/96.
523 GVO Nr. 2790/1999, 2658/2000 und 2659/2000.
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E-  Gruppenfreistellungsverordnung fiir Technologietransfer-
Vereinbarungen (VO Nr. 240/96)

1- Entstehungsgeschichte

Die Kommission verabschiedete zunichst zwei verschiedene Grup-

6

penfreistellungsverordnungen iiber die Patentlizenz-">° und Know-

: 52
How-Vereinbarungen®”’

. Der Hintergrund hierfiir war, dal3 die Grup-
penfreistellungen im Vergleich zu Einzelfreistellungen einige Erleich-
terungen in sich tragen, daf3 sie durch ihre unmittelbare Wirkung und
Abschaffung der Anmeldungspflicht die Belastung der Kommission

28 AuBerdem sollte dies der

(sog. Massenproblem) vermindern’
Rechtssicherheit und -klarheit fiir die Unternehmen dienen und zur
Forderung des Technologietransfers im Gemeinsamen Markt beitra-

gen®?.

Beide GVOen galten nebeneinander. Dies fiihrte jedoch zu Abgren-
zungsproblemen hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit. Zudem befriedigte
die Formulierung der Verordnungen die Bediirfnisse an Rechtssicher-
heit nicht, weil sie undeutliche, komplizierte Regelungen und von
daher eine Gefahr fiir die Vertragsbeteiligten enthielten, den freige-

stellten Bereich zu iiberschreiten (sog. Subsumtionsrisiko).

Danach erliel die Kommission die Gruppenfreistellungsverordnung
fiir Technologietransfer-Vereinbarungen (VO Nr. 240/96), die zuvor
genannten GVOen ersetzte. Sie ist seit 1.4.1996 in Kraft™. Die

326 VO Nr. 2349/84 iiber die Anwendung von Art. 85 Abs.3 EGV auf Gruppen von
Patentlizenzvereinbarungen, ABL. 1984, Nr. L 219/15 (im folgenden: GVO-
Patent).

7 VO Nr. 556/89 iiber die Anwendung von Art. 85 Abs. 3 EGV auf Gruppen von
Know-How-Vereinbarungen, ABIL. 1989, Nr. L 61/1 (im folgenden: GVO-
Know-How)

*2% WeiB in Calliess/Ruffert, Art 81, Rn. 165; Wiedemann, GRUR Int. 1990, 807 f.

** Komm. 14. WB, Ziff. 31.

»" ABL Nr. L 31/2.
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Kommission versuchte dabei, die Regelungen moglichst konform mit

den Bediirfnissen der Wirtschaftspraxis auszugestalten.

Die Zielsetzung der Verordnung war einerseits, den Anwendungsbe-
reich der vorgegangenen Gruppenfreistellungen in einer einzigen Ver-
ordnung zu erfassen und die Einheit dariiber zu schaffen. Daneben
beabsichtigte die Kommission die Vereinfachung und die Harmonisie-
rung der fiir Patentlizenz- und Know-How-Vereinbarungen geltenden
Bestimmungen, um die Verbreitung technischer Kenntnisse und die
Herstellung technisch verbesserter Produkte in der Gemeinschaft zu

fordern’!.

Sie ist jedoch nach wie vor kompliziert angeordnet, was insbesondere
kleinen und mittleren Unternehmen Schwierigkeiten bereitet. Hinge-
gen ist es zu begriiBen, dal die Kommission ihre erst mit der GVO-
Know-How geschilderte Freistellungstendenz, die Forderung des
Technologietransfers gegeniiber dem Schutz des Wettbewerbs fiir

privilegiert zu erachten, fortgefiihrt hat.

Die Kommission verabschiedete am 20.12.2001 einen Bericht iber die
Funktionsweise und ZweckmiBigkeit der GVO-TT>*%, In diesem Be-
richt hat sie die mit der geltenden GVO-TT verbundenen rechtlichen
und wirtschaftlichen Fragen einer Analyse unterzogen und eine griind-
liche Uberarbeitung oder Ersetzung dieser Verordnung, sogar vor Ab-

lauf ihrer reguléren Laufzeit, als erforderlich angesehen (EB Nr.191).

531 Erwégungsgrund Nr. 3 GVO-TT; Kleinmann, EWS 1996, 149 ff.; Winkler/Jugel,
EuZW 1996, 364 ff.

>32 Evaluierungsbericht iiber die Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 240/96
v.20.12.2001, KOM (2000) 786 endgiiltig.
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2- Anwendungsbereich
a) Sachlicher Anwendungsbereich

Gem. Art.1 Abs.1 gilt GVO-TT fiir reine Patentlizenzvereinbarungen
iiber nationale, européische und Gemeinschaftspatente sowie fiir reine

. 533
Know-How-Vereinbarungen

. Zudem erfal3t sie gemischte Patentli-
zenz- und Know-How-Vereinbarungen. Somit ist die bis zum Inkraft-
treten der GVO-TT bestehende Frage, ob auf derartige Vereinbarun-
gen die GVO-Patent oder die GVO-Know-How anzuwenden ist, auf-

gelost worden.

Weiterhin fallen unter GVO-TT die Lizenzvereinbarungen iiber ande-
re Rechte des geistigen Eigentums als Patente, z.B. Marken-, Ge-
schmackmuster- oder Urheberrechte, sofern es sich hier nur um Ne-
benbestimmungen handelt (Art.1 Abs.1, Art.5 Abs.1 Nr.4)**. Gem.
Art.10 Nr.15 sind Nebenbestimmungen Vertragsbedingungen, die nur
solche Verpflichtungen enthalten, die mit nach der GVO-TT freige-
stellten Patenten oder Know-How verbunden sind. Vom Anwen-
dungsbereich sind damit ausgeschlossen reine Lizenzen iiber andere
Schutzrechte sowie gemischte Vereinbarungen, welche zusétzliche,

nicht nach der GVO-TT freigestellte Verpflichtungen enthalten”.

>335, Erwagungsgrund Nr. 4 GVO-TT. Anzumerken ist dabei, daB nach Art.8 Abs.1
GVO-TT auch Patentanmeldungen, Gebrauchsmuster, Gebrauchsmusteranmel-
dungen, Topographien von Halbleitererzeugnissen, certificats d’utilite und certi-
ficats d’addition nach franzosischem Recht und deren Anmeldungen, sowie er-
ginzende Schutzzertifikate fiir Arzneimittel oder vergleichbaren Zertifikaten zu-
gingliche Produkte sowie Sortenschutzrechte, kartellrechtlich den Patenten
gleichgestellt werden.

3% Anders als GVO-Know-How kommt es bei der Anwendbarkeit der GVO-TT
nicht darauf an, ob die zusétzliche Lizenz nur begleitender Natur ist oder einen
Hauptvertragsgegenstand darstellt. Voraussetzung ist jedoch, daf} die zusétzliche
Lizenz zur Verwirklichung des Zwecks der iiberlassenen Technologie beitrdgt
und lediglich ,,Nebenbestimmungen* enthélt; s. dazu Erwédgungsgrund Nr. 6
GVO-TT.

535 GroB in Wiedemann, § 13 EG-Kartellrecht, Rn.13.
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Die Kommision erklérte in ithrem Evaluierungsbericht v. 20.12.2001,
der Umstand, daB3 andere Schutzrechte als Patente nur dann unter die
GVO-TT fallen, wenn sie als Nebenbedingungen zu Patent oder
Know-How Lizenzen auftreten, habe offenbar zu Ungewissheit und
Zweifeln hinsichtlich des Vorgehens der Kommission gefiihrt. Da
einzelne Lizenzen oft ganze Pakete verschiedener Schutzrechte um-
fassten, sei es im konkreten Fall schwierig zu bestimmen, welches der
Hauptgegenstand der Lizenz sei (EB Nr.114). Folglich hat sie zur Dis-
kussion gestellt, ob neben Patent- und Know-How-Lizenzen auch Li-
zenzen iber andere Schutzrechte (insbesondere Softwarelizenzen)

kiinftig im Bereich der GVO-TT einzubeziehen sind (EB Nr.115).

Die Anwendung der GVO-TT kommt auflerdem in Betracht, sofern
nur zweil Unternehmen an derartigen Technologietransfervereinbarun-
gen beteiligt sind (Art.1 Abs.1). Die Vereinbarungen iiber Gemein-
schaftsunternehmen, Patent- oder Know-How-Gemeinschaften oder
wechselseitige Lizenzen unter Wettbewerbspartnern sind grundsitz-
lich nicht vom Anwendungsbereich der GVO-TT erfal3t (Art.5 Abs.1).
Im Gegensatz dazu gilt die GVO-TT fiir Vereinbarungen zwischen
Mitgliedern einer Patent- oder Know-How-Gemeinschaft sowie fiir
wechselseitige Lizenzen dann, sofern den Vertragspartnern innerhalb
des Gemeinsamen Marktes keine Gebietsbeschrinkungen hinsichtlich
der Herstellung, der Verwendung oder des Inverkehrbringens des Li-
zenzproduktes bzw. des Gebrauchs der iiberlassenen oder gemeinsam

zu nutzenden Technologie auferlegt sind (Art.5 Abs.2 Nr.2)*.

Ebenso erstreckt sich der Anwendungsbereich der GVO-TT auf die

Abrsprachen zwischen Griinderunternehmen und Gemeinschaftsun-

36 ygl. Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 781, stellen mangels einer konkreten
Untersuchung der Kommission iiber die Anzahl der Patent- und Know-How-
Gemeinschaften die Regelung in Frage.
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ternechmen bei Einhaltung bestimmter Marktanteilsgrenzen™’. Hier-
nach werden derartige Vereinbarungen von der GVO-TT erfaf3t, wenn
untereinander austauschbare oder substituierbare Erzeugnisse der be-
teiligten Unternehmen im Gemeinsamen Markt bei einer reinen Her-
stellungslizenz nicht mehr als 20 % und bei einer kombinierten
Herstellungs- und Vertriebslizenz nicht mehr als 10 % des Marktes
ausmachen™®, wobei eine Uberschreitung von héchstens 10 % des
jeweiligen Marktanteils im Laufe von zwei aufeinander folgenden
Geschiéftsjahren hingenommen wird (Art.5 Abs.2 Nr. 1 und Abs.3).
Werden die genannten Marktanteilsschwellen iiberschritten, kann die

Vereinbarung im Wege der Einzelfreistellung legalisiert werden.

In der Regel fallen die Lizenzvertrige zwischen verbundenen Unter-
nehmen nicht unter GVO-TT>®. Derartige Lizenzvertrige miissen
also bei der Kommission angemeldet werden. Eine Ausnahme liegt
jedoch vor, wenn es sich um die Lizenzvereinbarungen handelt, in
denen Rechte oder Pflichten der Vertragspartner von mit diesen ver-

bundenen Unternehmen {ibernommen werden (Art. 6 Nr. 3)°*,

Die GVO-TT findet weiterhin eine Anwendung auf Vereinbarungen
iiber die Ubertragung von Patenten und Know-How, wenn das Risiko
der wirtschaftlichen Verwertung beim Verduferer bleibt, insbesondere

wenn die Gegenleistung fiir die Ubertragung nach Umsatz, Menge

37 s. zur unterschiedlichen Meinungen im Schrifttum iiber die Definition des

Gemeinschaftsunternehmens Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen,
Band II, GVO 2349/84, Art.5, Rn.7; Korah, S. 28; Stumpf/Grof3, Der Lizenzver-
trag, Rn. 785; vgl. auch Ullrich in Immenga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht,
C. Technologienutzungsvertrage, Rn. 94, spricht von einer Beteiligung an ,.,ko-
operativen oder konzentrativen* Gemeinschaftsunternehmen.

3% Diese Marktanteilschwellen wurden entsprechend den Werten in den Verord-
nungen Nr. 417/85 iiber Spezialisierungsvereinbarungen und Nr. 418/85 {iber
FuE-Vereinbarungen festgestellt. Deshalb miissen sie im Lichte der neuen
Gruppenfreistellungsverordnungen Nr. 2658/2000 und Nr. 2659/2000, wobei sie
auf 20 % bzw. 25 % angehoben wurden, liberarbeitet werden, s.dazu EB Nr.138.

395, zur Definition des Begriffs ,,verbundene Unternechmen® Art.10 Nr.14 GVO-

TT.
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oder Zahl der lizenzpflichtigen Handlungen bestimmt wird. Hinter-
grund dieser Regelung ist es, zu verhindern, dafl die Anwendung der
GVO-TT durch ScheinverduBerungen umgangen wird>*'. Zudem gilt
sie flir Unterlizenzen und vergleichbare Konstellationen, in denen der
Lizenzgeber zwar nicht der Inhaber des Patents oder Know-How ist,
aber von dem Rechtsinhaber zur Lizenzerteilung erméchtigt worden

ist (Art.6 Abs.1 und 2)***.

Art.8 Abs.2 erstreckt den Geltungsbereich der GVO-TT auf Vereinba-
rungen Uber die Verwertung einer Erfindung, wenn eine Anmeldung
nach VertragsschluB3, aber innerhalb der durch anwendbarem nationa-
len Recht oder durch internationale Abkommen bestimmten Frist ein-
gereicht wird**.

Weiterhin ist die GVO-TT anwendbar auf reine oder gemischte Li-
zenzvereinbarungen, deren urspriingliche Dauer sich durch die Einbe-
ziehung neuer, vom Lizenzgeber mitgeteilten, patentierten oder nicht
patentierten Verbesserungen ohne weiteres verldngert. Die Vorausset-
zung ist, da} der Lizenznehmer zur Ablehnung derartiger Verbesse-
rungen, oder jeder Vertragspartner zur Kiindigung der Vereinbarung
nach Ablauf der urspriinglichen Laufzeit und mindestens alle drei Jah-

re>* danach berechtigt ist (Art.8 Abs.3).

0 Erwigunsgrund Nr.9 GVO-TT; Ullrich in Immenga/Mestmicker, EG-
Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsvertrage, Rn.21.

> Erwigungsgrund Nr. 9 GVO-TT.

2 ygl. Art.11 Nr.1 GVO-Patent und Art.6 Nr.1 GVO- Know-How.

3 In Art.10 Abs.2 GVO-Patent war ,,einjdhrige* Frist vorgesehen; Sucker/Guttuso

in G/T/E, Art.85- Fallgruppen, Rn. 72; vgl. auch § 40 PatG, wonach dem An-

melder innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach dem Anmeldetag einer beim

Patentamt eingereichten fritheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung fiir

die Anmeldung derselben Erfindung zum Patent ein Prioritétsrecht zusteht.

Diese Frist wurde in GVO-Patent als ein Jahr bestimmt. Kein Anlass fiir die

Verldngerung der Frist wird weder in GVO-TT, noch in Erwégungsgriinde ge-

nannt. Grof3 gibt als vermutlicher Grund dafiir an, dafl die Verbesserungserfin-

dungen effektiver in ein Produkt umgesetz werden konnten. Er weist zusétzlich

darauf hin, daB3 die Umsetzung einer Verbesserung in ein Produkt erfahrungs-

gemill erst nach 3 Jahren moglich sei, GroB in Wiedemann, § 13 EG-

Kartellrecht, Rn. 25.
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Dabei ist fiir die Anwendbarkeit der GVO-TT stets erforderlich, dal3
der Lizenznehmer das Vertragserzeugnis selbst herstellt oder fiir eige-
ne Rechnung herstellen 146t. Da mit der GVO-TT in erster Linie die
Verbreitung des Technologietransfers und die Verbesserung von Pro-
dukten gezielt wird, findet sie auf reine Vertriebslizenzen keine An-

wendung (Art.5 Abs.1 Nr.5)™*.
b) Riumlicher Anwendungsbereich

Die GVO-TT enthilt keine Vorschrift {iber ihren ortlichen Anwen-
dungsbereich. Dies wird im Erwégungsgrund Nr.7 klargemacht. Dem-
nach ist die GVO-TT anwendbar, wenn fragliche Klauseln sich auf
Gebiete innerhalb des Gemeinsamen Marktes beziehen (Erwigungs-
grund Nr.7, S.1). Ebenso erfait die GVO-TT die die gemeinschaftli-
chen Grenzen iiberschreitenden Lizenzvereinbarungen, sofern sie die
Wirkungen auf dem Gemeinsamen Markt erzielen, die unter dem Ver-

bot des Art.81 Abs.1 EGV fallen konnen (Erwdgungsgrund Nr.7, S.2).

Ausgehend vom Auswirkungsprinzip wird in der Literatur darauf hin-
gewiesen, daf3 auch die Lizenzvereinbarungen zwischen Unternehmen
nur eines Mitgliedstaates der GVO-TT unterliegen, sofern enthaltene
Klauseln zur Beeintrachtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten
fithren. Denn es komme nicht auf den Unternehmenssitz und die
Staatsangehorigkeit der Parteien an, sondern entscheidend sei hierfiir
eine Auswirkung auf den Gemeinsamen Markt**’. Dieser Aspekt ist
hinsichtlich der Zielsetzung der GVO-TT sowie des EU-Kartellrechts

vertretbar.

545 Erwigungsgrund Nr. 8 GVO-TT; Axter in Pfaff, A III, Rn. 261; Ullrich in Im-
menga/Mestmécker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsvertrage,
Rn.16.

546 99 7.B. Gaul/Bartenbach/Gennen, K 346, Rn. 1039; vgl. GroB3 in Wiedemann,

§ 13 EG-Kartellrecht, Rn.15.
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3- Freigestellte Verpflichtungen
a) Zulassige Klauseln
aa) Ausschlielichkeit zwischen Vertragspartnern

In Art.1 Abs.1 werden acht Klauseln aufgefiihrt, die vom Verbot des
Art.81 Abs.1 EGV freigestellt sind. Der Lizenzgeber darf zundchst
verpflichtet werden, anderen Unternehmen die Nutzung der iiberlas-
senen Technologie im Vertragsgebiet nicht zu gestatten (Art.1 Abs.1
Nr.1) und sie auch nicht selbst zu nutzen (Art.1 Abs.1 Nr.2). Unter der
Nutzung ist jede Verwendung der iiberlassenen Technologie, insbe-
sondere bei der Herstellung, beim aktiven oder passiven Verkauf im

547

Lizenzgebiet, zu verstehen (Art.10 Nr.10)™"". Inhaltlich werden damit

offene ausschlieliche Lizenzen freigestellt.

Hier trdgt man positiven Wirkungen solcher Vereinbarungen auf die
Forderung des Wettbewerbs und die Verbreitung von Innovationen in

der Gemeinschaft Rechnung*®

. Wenn der Technologieinhaber nicht
imstande ist, die Lizenzerzeugnisse selbst herzustellen, ist es wirt-
schaftlicher, die Nutzung der Technologie jemandem zu iibertragen,
der die erforderlichen Mittel besitzt. AusschlieBlichkeit kann notwen-
dig sein, um die vom Lizenznehmer vorzunehmenden spezifischen

Investitionen gegen Trittbrettfahrer abzusichern und mogliche Sperr-

probleme zu 16sen. Ferner schafft die Gewdhrung ausschlielicher

*7 Vgl. Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84,
Art.1, Rn. 23, hielt die Benutzung der lizenzierten Erfindung i.S.v. GVO-Patent
fiir alle patentrechtlichen Verwertungshandlungen, die sich insbesondere auf die
Herstellung, den Gebrauch oder das Inverkehrbringen der Lizenzerzeugnisse
sowie den Gebrauch des patentierten Verfahrens beziehen; dhnlich Axter in
Pfaff, A III, Rn. 272; Ullrich in Immenga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht,
C. Technologienutzungsvertrége, Rn. 35, in der Auffassung, daB3 der in Art. 10
Nr. 10 GVO-TT definierte Oberbegriff ,,Nutzung der Lizenztechnologie“ iiber
Schutzrechtsbegriffe hinausgehe.

¥ Erwiagungsgrund Nr. 10 GVO-TT; Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85- Fallgrup-
pen, Rn. 115; Grofl in Wiedemann, §13 EG-Kartellrecht, Rn. 53; Kleinmann,
EWS 1996, 149, 150.
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Rechte im Allgemeinen fiir beide Seiten einen Anreiz, in weitere Ver-
besserungen zu investieren und damit die Anschlussinnovation zu

fordern (EB Nr.120).

Die GVO-TT laBt hingegen keinen absoluten Gebietsschutz zu, so daf3
eine Moglichkeit fiir Dritte zur Lieferung der Lizenzerzeugnisse ins
Vertragsgebiet bestehen mufl. Demzufolge sind geschlossene aus-
schlieBliche Lizenzvereinbarungen verboten (Art.3 Nr.3 lit.b). Dassel-
be gilt fir die Gebietsbeschrinkungen, die sich auf gemeinfreien
Raum beziehen, weil dies eine unzuldssige Ausdehnung des Schutz-

rechts darstellt™®.

Die Verpflichtung des Lizenznehmers, die iiberlassene Technologie
nicht im Gebiet des Lizenzgebers innerhalb des Gemeinsamen Mark-
tes zu nutzten, schiitzt den Lizenzgeber vor dem mdoglichen Wettbe-

werb des Lizenznehmers und ist daher freigestellt (Art.1 Abs.1 Nr.3).

Im Sinne der GVO-TT betrifft der Begriff ,,Gebiet des Lizenzgebers*
das Gebiet, fiir das vom Lizenzgeber keine Lizenz erteilt wurde
(Art.10 Abs.12). Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Lizenzgeber
die fragliche Technologie dort tatsidchlich verwendet oder sie nur fiir
sich bzw. andere Lizenznehmer reserviert™’. Ferner kann der Gebiets-
schutz des Lizenzgebers, das er sich selbst vorbehalten hat, nur ,,ein-
heitlich* gegeniiber allen Lizenznehmern bestehen. Gebietsvorbehalte

gegeniiber einzelnen Lizenznehmern sind nicht freistellbar.
bb) Gebietsschutz unter den Lizenznehmern

Die Gebietsbeschrankungen in Herstellungs- und Gebrauchslizenzen

blockieren zwar den Lizenznehmer, den fiir ithn kostengiinstigen Ta-

% EuGH Slg. 1986, 611, 662 —Windsurfing International; Wedekind, S. 177.

>0 ygl. Ullrich in Immenga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienut-
zungsvertriage, Rn. 38, schldgt ausgehend von der Zielsetzung der GVO-TT zur
Verbreitung der Technologie vor, diese Bestimmung restriktiv auszulegen.
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tigkeitsort frei zu bestimmen™'. Sie fiihren aber zumeist zur Verbesse-
rung der Produktionsbemiihungen des Lizenznehmers und dienen der

Qualitit der Lizenzerzeugnisse >

. Andererseits geben sie eine Mog-
lichkeit, daB8 der Lizenznehmer sich (besonders in der Anfangsphase
der Nutzung der Technologie) vor dem Wettbewerb des erfahrenen

Lizenzgebers bzw. anderer Lizenznehmer schiitzt.

Insofern erkldrt Art.1 Abs.1 Nr.4 die Verpflichtung des Lizenzneh-
mers fiir zuldssig, die Herstellung oder den Gebrauch des lizenzierten
Erzeugnisses bzw. Verfahrens in Gebieten anderer Lizenznehmer zu
unterlassen. Dasselbe gilt fiir die Verpflichtung, in Gebieten anderer
Lizenznehmer jede aktive Vertriebspolitik zu unterlassen, d.h. keine
eigene auf diese Gebiete ausgerichtete Werbung zu betreiben, dort
keine Niederlassungen einzurichten sowie keine Auslieferungslager
zu unterhalten (Art.1 Abs.1 Nr.5). Dieser Vorschrift liegt die Uberle-
gung zugrunde, dall der Lizenznehmer gegeniiber anderen Lizenz-
nehmern zumindest den Schutz vor aktivem Wettbewerb genieflen
kann. Nach herrschender Meinung in der Literatur ist der Tatbestand
,keine besonders auf diese Gebiete ausgerichtete Werbung zu betrei-
ben“ nach Sinn und Zweck des Verbots einer aktiven Vertriebspolitik

und wegen der Rechtssicherheit eng zu interpretieren®.

Art.1 Abs.1 Nr.6 erlaubt das Verbot eines passiven Vertriebs. Dem-
nach darf der Lizenznehmer verpflichtet werden, das Lizenzerzeugnis
auch auf von ihm nicht veranlasste Lieferanfragen in Gebieten anderer
Lizenznehmer nicht in Verkehr zu bringen. Der Zweck der Vorschrift

ist, andere Lizenznehmer vor einer mittelbaren Konkurrenz des neuen

3! Komm. ABL. 1976 L 6/8 -AOIP/Beyrard; Komm. WuW/E EV 1131,1135
—Velcro/Aplix; Komm. WuW/E EV 1233, 1236 —Boussois/Interpane; Komm.
13. WB, Ziff. 142 ff. —Knoll/Hilfe-Form.

2 Komm. WuW/E EV 1513, 1517 —Moosehead/Whitbread; Komm. WuW/E EV
1374, 1378 —Delta-Chemie/DDD.
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Lizenznehmers zu schiitzen, so dal} sie die Investitionsrisiken, insbe-
sondere bei der Einfiihrung neuer Technologien, ohne Befiirchtung

{ibernehmen kénnen>>*

. Da eine solche Marktabschottung dem Grund-
gedanken der Gemeinschaft entgegensteht, kann ein Verbot passiver
Vertriebspolitik jedoch fiir maximal fiinf Jahre freigestellt werden
(Art.1 Abs.2, 3, 4)°>. Die Fiinfjahresfrist beginnt mit dem ersten In-
verkehrbringen des Lizenzerzeugnisses innerhalb des Gemeinsamen
Marktes durch einen der Lizenznehmer. Daneben besteht die Mog-

lichkeit, eine liber den Zeitraum von fiinf Jahren hinausgehende Ver-

pflichtung im Wege der Einzelfreistellung zu legalisieren.

Ob solche Verbote zum Bestand des Patentrechts zdhlen, ist vom
EuGH nocht nicht endgiiltig entschieden worden. Die Kommission
erklirte daher, dall das Verbot des passiven Wettbewerbs den mogli-
chen Weiterentwicklungen der Rechtsprechung des EuGH im Hin-
blick auf die Art. 30 bis 36 (a.F.) und Art.85 Abs.1 EGV (a.F.) nicht

vorgreift™®.

Die Freistellung der aktiven oder passiven Wettbewerbsverbote hingt
nicht davon ab, ob in den betrofffenen Gebieten die iiberlassene Tech-
nologie ausschlieBlich aus Know-How, aus Patenten oder aus deren

Kombination besteht™’

. Die Vertragspartner diirfen jedoch nicht ver-
einbaren, Parallelimporte durch Dritte zu verhindern™®. Auf dieses
Ziel gerichtete Vereinbarungen widersprechen der Erschopfungslehre

und schlieBen die Anwendung der GVO-TT aus (Art.3 Nr.3). Auller-

55 Bunte/Sauter, Teil III, GVO 2349/84, Rn. 35; Wiedemann, Gruppenfreistel-
lungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art.1, Rn.36; Grof3 in Wiedemann,
§ 13 EG-Kartellrecht, Rn. 58.

5 Die Kommission hat die Freistellung von Beschrinkungen passiver Verkiufe in
Frage gestellt, weil dies nicht mit der von ihr auf dem Gebiet vertikaler Be-
schrankungen verfolgten Politik libereinstimme, s. dazu EB Nr. 141.

53 DVGRUR, GRUR 1994, 711, 715; betrachtete die fiinfjahrige Frist als zu kurz;
ebenso Maildnder, GRUR Int. 1987, 523, 533.

%6 Erwigungsgrund Nr.11 GVO-TT.

7 Erwigungsgrund Nr.15 GVO-TT.

>% vgl. EuGH Slg. 1966, 31 -Grundig/Consten.
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dem ist die Kommission beim Vorliegen derartiger Beschrankungen

berechtigt, die Freistellung zu widerrufen (Art.7 Nr.3)

SchlieBlich ist eine Verpflichtung des Lizenzgebers, zukiinftigen wei-
teren Lizenznehmern die Verbote gem. Art.1 Abs.1 Nr.4-6 aufzuerle-

gen, unbedenklich®’.

cc) Kennzeichnungpflicht und Eigensbedarfsbindung

Die Kennzeichnungspflicht des Lizenznehmers dient dem Interesse
des Lizenzgebers, sich iiber die Lizenzvergabe einen neuen Markt fiir
seine Markenerzeugnisse zu erschlieen. Grundséitzlich ist die Ver-
pflichtung des Lizenznehmers erlaubt, ausschlielich die vom Lizenz-
geber bestimmte Marke oder Aufmachung zur Kennzeichnung der
Lizenzprodukte zu verwenden. Der Lizenznehmer darf jedoch nicht
daran gehindert werden, auf seine Eigenschaft als Hersteller des Li-
zenzerzeugnisses hinzuweisen (Art.1 Abs.1 Nr.7). Im {ibrigen muf3 die
Kennzeichnungspflicht die Giltigkeitsdauer der Vereinbarung nicht

uberschreiten.

Mit dieser Bestimmung beabsichtigte die Kommission, zu verhindern,
daB die Markenlizenzen dazu benutzt werden, um die Wirkungen der
Patentlizenzvereinbarungen iiber den Ablauf der Patente hinaus zu
verldngern. Daher miisse es dem Lizenznehmer ermdglicht werden,
sich im Lizenzgebiet als Hersteller des Lizenzerzeugnisses bekannt zu
machen. Nur dadurch konne vermieden werden, dal3 er sich nach Ab-
lauf der lizenzierten Patente gezwungen sieht, mit dem Lizenzgeber
eine erneute Markenlizenzvereinbarung zu schlieen, um seinen an

das Lizenzerzeugnis gewdhnten Kundenstamm nicht zu verlieren®®.

5% Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band 11, GVO 2349/84, Art.1,
Rn. 42.

> Erwagungsgrund Nr. 10 GVO-Patent; Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85
-Fallgruppen, Rn. 132; Stumpf/GroB3, Der Lizenzvertrag, Rn. 907; Jestaedt in
Langen/Bunte, (9. Aufl.), Art. 81 —Fallgruppen, Rn. 248; Axter in Pfaff, A III,
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Die Ausdehnung der Kennzeichnungspflicht auf andere Erzeugnisse,
die nur technisch oder wirtschaftlich mit dem Lizenzerzeugnis im Zu-
sammenhang stehen, ist nicht gestattet™®'. In dem Fall, da die fragli-
che Lizenz mehrere unterschiedliche Erzeugnisse oder Erzeugnisvari-
anten umfasst, kann die Kennzeichnungspflicht auf alle Erzeugnisse
oder Varianten erstreckt werden, sofern dies geschiftsiiblich ist und
nicht zu einer unangemessenen Wettbewerbsbeschrankung des Li-
zenznehmers flihrt oder auf die Marktabschottung zielt*®%. Zulassig ist
auBBerdem eine Verpflichtung des Lizenznehmers, den Namen des
Lizenzgebers oder die Nummer des lizenzierten Patents auf dem Li-
zenzerzeugnis zu vermerken (Art.2 Abs.1 Nr.11). Dies kann insbe-
sondere der Fall sein, wenn der Lizenzgeber bereits keine Marke be-

nutzt bzw. braucht.

Weiterhin kann dem Lizenznehmer eine Verpflichtung auferlegt wer-
den, die vom Lizenzgeber bestimmte Aufmachung zu verwenden.
Unter Aufmachung ist jede duBBere Form oder Gestaltung zu verstehen,
in der ein Unternehmen seine Waren in Verkehr bringt oder fiir sie
wirbt, um sie von gleichartigen Waren anderer Herkunft zu unter-
scheiden. Die Anwendbarkeit der Art.1 Abs.1 Nr.7 bedingt nicht, dal3
die Aufmachung im Lizenzgebiet bereits die Verkehrsgeltung erlangt

hat563

. In jedem Fall miissen Aufmachungsvorschriften Goodwill-
orientiert sein, also der einheitlichen Warenidentifikation dienen. Eine

Gefahr der Marktaufteilung kann bestehen, wenn der Lizenznehmer

ohne sachlichen Grund verpflichtet wird, gleiche Lizenzerzeugnisse,

insbesondere je nach einzelnen Lizenzgebieten, unterschiedlich auf-

Rn. 283.

! EuGH Slg 1986, 611, 660 —Windsurfing International/Kommission;
Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 869.

382 Ullrich in Immenga/Mestmécker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienut-
zungsvertriage, Rn. 48.
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zumachen. Hervorzuheben ist dabei, daB3 die Nutzung bestimmter
Verpackungsarten zwecks der Aufteilung der Abnehmer verboten ist

(Art.3 Nr.4).

SchlieBlich muf8 der Lizenznehmer zum Hinweis auf seine Eigen-
schaft berechtigt bleiben, insbesondere seinen Vermerk als Hersteller
erkennbar anzubringen und gegebenenfalls in der Werbung zu ver-

wenden’®.

Art.1 Abs.1 Nr.8 stellt die Verpflichtung des Lizenznehmers frei, die
Herstellung des Vertragserzeugnisses auf die Mengen zu beschrianken,
die er zur Herstellung seiner eigenen Erzeugnisse braucht, und das
Lizenzerzeugnis nur als integralen Bestandteil der eigenen Erzeugnis-
se oder als Ersatzteil fiir sie oder sonst in Verbindung mit dem Ver-
kauf der eigenen Erzeugnisse zu verduflern, sofern diese Mengen al-
lein vom Lizenznehmer festgesetzt werden. Die Zuldssigkeit dieser
Klauseln wurde zuerst in Art.1 Abs.1 Nr.8§ GVO- Know-How aner-
kannt. Nach Ansicht der Kommission regt die Eigenbedarfsdeckungs-
klausel den Technologietransfer dadaruch an, daB3 sie fiir den Know-
How-Geber einen Anreiz darstellt, seine Technologie fiir verschiedene
Anwendungen zu verbreiten, sich selbst oder anderen Know-How-
Nehmern aber den seperaten Verkauf des Vertragserzeugnisses vorzu-

behalten®®.

Wihrend die Beschridnkungen hinsichtlich der Menge der herzustel-
lenden oder zu vertreibenden Lizenzerzeugnisse oder hinsichtlich der
Zahl der lizenzpflichtigen Handlungen gem. Art.3 Nr.5 unzuléssig

sind, bleiben davon die in Art.1 Abs.1 Nr.8 genannten Beschriankun-

%63 Wiedeman, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 1,
Rn. 46; Ullrich in Immenga/Mestméicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technolo-
gienutzungsvertrige, Rn. 49.

384 Ullrich in Immenga/Mestmécker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienut-
zungsvertrige, Rn. 50; Schricker, WRP 1980, 121, 126 ff.

% Erwigungsgrund Nr. 7 GVO-Know-How; Stumpf/Gro8, Der Lizenzvertrag,
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gen unberiihrt. Ein Unterschied zwischen beiden Vorschriften wird
dadurch gekennzeichnet, da3 Art.1 Abs.1 Nr.8 keine Verpflichtung in
Bezug auf die Mengen der hergestellten Erzeugnisse, sondern ledig-
lich eine Beschrinkung in der Art der Nutzung zuldsst’®®. Dieser Aus-
gangspunkt ist jedoch kritisiert worden, die eingeschriankte Nutzung
(Herstellung zur Deckung des Eigenbedarfs) fithre im Ergebnis zu

einer Mengenbeschriankung®’.

Es kommt hier vielmehr darauf an, da3 die Eigenbedarfsbindung des
Lizenznehmers keine echte Beschrinkung im Vergleich Art.3 Nr.5
darstellt, weil die Zuldssigkeit derartiger Verpflichtungen nur erlaubt

sind, sofern die Mengen allein vom Lizenznehmer festgesetzt werden.
b) Zeitliche und sachliche Voraussetzungen
aa) Reine Patentlizenzvereinbarungen

Zur Freistellung der in Art.1 Abs.1 genannten Verpflichtungen miis-
sen weiterhin sachliche und zeitliche Voraussetzungen vorliegen. Bei
reinen Patentlizenzvereinbarungen sind die Verpflichtungen nur so-
weit und solange freigestellt, wie das Lizenzerzeugnis im Gebiet des
Lizenznehmers (Abs. 1 Nr.1, 2, 7 und 8), des Lizenzgebers (Abs.1
Nr.3) und der anderen Lizenznehmer (Abs.1 Nr.4 und 5) durch paral-
lele Patente™®® geschiitzt ist (Art.] Abs.2 S.1)°*. Diese Einschrinkung

Rn. 916; Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn.135.

3% S0 z.B. Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 556/89,
Art. 1, Rn. 68.

57 GroB in Wiedeman, §13 EG-Kartellrecht, Rn. 64.

% In Art.10 Nr.13 GVO-TT werden parallele Patente derart definiert: ,, Patente, die
trotz bestehender Abweichungen aufgrund fehlender einheitlicher nationaler
Vorschriften fiir den gewerblichen Rechtsschutz in verschiedenen Mitgliedstaa-
ten die selbe Erfindung schiitzen.*

% Die Effekte dieser Bestimmung erfolgt bei multinationalen Patentlizenzvereinba-
rungen in der Weise, da} beim Entfallen der lizenzierten Patente in einem Mit-
gliedstaat die freigestellten Gebietsbeschrinkungen innerhalb dieses Mitglied-
staates ihre Giiltigkeit verlieren und sie nicht fortgefiihrt werden diirfen, wéh-
rend sie in anderen Mitgliedstaaten fortgelten.
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dient dazu, da3 die Stellung des Lizenznehmers gegen Dritten infolge

vertraglicher Vertriebsbeschrankungen nicht verschlechtert wird.

Das Verbot des passiven Vertriebs im Sinne des Abs.1 Nr.6 wird fiir
hochtens flinf Jahre ab dem ersten Inverkehrbringen des Erzeugnisses
im Gemeinsamen Markt durch irgendeinen Lizenznehmer freige-

570

stellt’””. Dies gilt nur, wenn das Erzeugnis in den betreffenden Gebie-

ten durch parallele Patente geschiitzt ist (Art.1 Abs.2 S. 2).

Die Befristung der passiven Vertriebe auf flinf Jahre wurde kritisiert,
sie sei viel zu kurz, weil in vielen Fillen die Produktion des Lizenz-
gegenstands langfristige und kostspielige Zulassungsverfahren bean-
spruche. Ubrigens beginne die Frist schon mit dem ersten
Inverkehrbringen des Lizenzerezugnisses durch einen der
Lizenznehmer irgendwo im Gemeinsamen Markt, nicht etwa erst mit

der Einfiihrung im Markt des geschiitzten Lizenznehmers®'".
bb) Reine Know-How-Vereinbarungen

Bei reinen Know-How-Vereinbarungen gelangen die in Art.1 Abs.1
Nr.1 bis 5 genannten Verpflichtungen fiir einen Zeitraum von hoch-
tens zehn Jahren ab dem ersten Inverkehrbringen des Lizenzerzeug-
nisses im Gemeinsamen Markt durch einen der Lizenznehmer in den

Genuss der GVO-TT (Art.1 Abs.3).

Es ist schwierig, den Zeitpunkt zu bestimmen, in welchem das Know-
How seinen geheimen Charakter verliert. Die Kommission geht davon
aus, dafl nach einem bestimmten Zeitraum eine tatsdchliche Vermu-
tung dafiir spricht, dal die Geheimhaltung des iibertragenen Know-

How nicht mehr gewahrt bleiben kann. Deswegen erachtet sie es fiir

370 Im Unterschied zu den Vorgingerverordnungen beginnt die Frist nunmehr nicht
mehr mit dem Inverkehrbringen durch den Lizenzgeber oder mit dem Abschluss
eines Lizenzvertrags.

>"! Jestaedt in Langen/Bunte (8.Aufl.), Art.85 —Fallgruppen, Rn.256.
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notwendig, die Geltung der genannten Verpflichtungen auf eine be-

stimmte Anzahl von Jahren zu befristen®’?

. Eine langere Freistellung
ist nur im Rahmen der Einzelfreistellung moglich. Dies kann insbe-
sondere der Fall sein, wenn ein Erfordernis zum Schutz der aufwendi-

gen und risikoreichen Investitionen besteht’”>.

Im Falle der Verldngerung von Know-How-Vereinbarungen durch
Einbeziehung etwaiger Verbesserungserfindungen kann ein neuerer
Gebietsschutz erst ab dem Zeitpunkt, in welchem fiir geheime Verbes-
serungen in der Gemeinschaft eine Lizenz erteilt worden ist, und le-
diglich im Wege einer Einzelfreistellung gewdhrt werden. Haben die
Verbesserungen die Innovationen zum Gegenstand, die sich von der
iiberlassenen Technologie unterscheiden, so besteht eine Moglichkeit

fiir Vertragspartner, eine neue Vereinbarung zu treffen’”.

Die Freistellung des passiven Vertriebsverbots ist wie bei der Patent-
lizenz auf fiinf Jahre beschrinkt. Dagegen gilt die Freistellung einer
Kennzeichnungs- und Eigenbedarfspflicht i.S.v. Art.1 Abs.1 Nr.7 und
8 fiir die gesamte Dauer der Vereinbarung. Die Freistellung einer
Know-How-Vereinbarung setzt stets voraus, da3 die Vertragspartner
das ursprungliche Know-How und etwaige Verbesserungen in geeig-
neter Form identifiziert haben, sowie daB3 das Know-How (noch) ge-

heim und wesentlich ist (Art.1 Abs.3 Unterabs. 4)°".

cc) Gemischte Vereinbarungen

Bei gemischten Patentlizenz- und Know-How-Vereinbarungen gilt die
Freistellung der in Abs.1 Nr.1 bis 5 genannten Verpflichtungen in den
Mitgliedstaaten, in denen die iiberlassene Technologie durch notwen-

dige Patente geschiitzt ist, so lange, wie das Lizenzerzeugnis in diesen

572 Erwigungsgrund Nr.13 GVO-TT.
° Erwigungsgrund Nr.14 GVO-TT.
™ Erwigungsgrund Nr.14 GVO-TT.
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Mitgliedstaaten patentrechtlich geschiitzt ist, sofern diese Schutztdau-
er die von Abs.3 vorgesehenen Zeitrdume iiberschreitet (Art.1 Abs.4

Unterabs.1).

Dies hat zur Folge, dal die maximal zehn jéhrige Freistellungsfrist fiir
reine Know-How-Vereinbarungen um den Zeitraum der Existenz
notwendiger Patente in der Gemeinschaft verldngert wird. Nur bei
gemischten Vertrdgen stellt die GVO-TT auf die ,,Notwendigkeit™ der
lizenzierten Patente ab. Demzufolge ist es nicht erlaubt, daf3 die Frist
von zehn Jahren fiir Know-How-Vereinbarungen durch die Einbezie-

hung ,,nicht notwendiger* bzw. ,,irrelevanter* Patente verldngert wird.

Die Notwendigkeit des Patentschutzes soll nur im Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses, nicht wéhrend der Vertragsdauer gegeben sein. Ein
Patent ist als notwendig anzusehen, wenn die Nutzung der {iberlasse-
nen Technologie ohne dessen Lizenzierung gar nicht, oder nur in ge-
ringerem Malle oder unter schwierigeren Umstédnden oder mit hohe-
rem Kostenaufwand mdglich wire oder wenn dessen Lizenzierung im
Hinblick auf rechtlichen Schutz der Lizenztechnologie gegeniiber

Dritten von Bedeutung ist”’°.

Die Dauer der Freistellung des passiven Vertriebsverbots darf, wie bei
reinen Patentlizenz- und Know-How-Vereinbarungen, den Zeitraum

von flinf Jahren nicht {iberschreiten (Art.1 Abs.4 Unterabs. 2).

Fiir gemischte Vereinbarungen bleibt die Freistellung nur erhalten,
solange die Patente giiltig sind oder das identifizierte Know-How ge-
heim und wesentlich ist, je nachdem, welcher Zeitraum lénger ist

(Art.1 Abs.4 Unterabs. 3).

> s. zur Tatbestandsmerkmale ,,geheim und wesentlich Art.10 Nr.2, 3 GVO-TT.

376 Art.10 Nr.5 GVO-TT; vgl. auch Ullrich in Immenga/Mestmécker, EG-
Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsvertriage, Rn. 44; Komm. v.
15.12.1986, ABI. 1987 L 50/30 -Boussois/Interpane (=GRUR Int. 1987, 587).
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¢) Minusklausel

Gem. Art.1 Abs.5 gilt eine Freistellung nach Abs.1 auch dann, wenn
die Vertragspartner Verpflichtungen im Sinne dieses Abzatzes vorse-
hen, ihnen jedoch einen weniger weiten Umfang geben als es nach

diesem Absatz zuldssig wire (sog. Minusklausel).

Durch diese Vorschrift wird den Vertragspartnern ein groferer Spiel-
raum eingerdumt, die Vereinbarung besser ihren konkreten Bediirfnis-

sen anzupassen577.

Den Verpflichtungen kann in sachlicher, rdumlicher oder zeitlicher
Hinsicht ein ,,weniger weiter Umfang® gegeben werden. Dies kommt
beispielsweise bei ausschlieBlichen Lizenzen in Betracht, bei denen
die Exklusivitdt durch bestimmte Ausnahmen durchbrochen wird.
Dasselbe gilt, wenn der Lizenzgeber sich verpflichtet, im Lizenzgebiet
nur noch eine bestimmte Anzahl weiterer Lizenzen zu erteilen, oder
dem Lizenznehmer zu gestatten, lizenzierte Technologie in bestimm-
ten Umfang auch im Gebiet des Lizenzgebers zu nutzen, z.B. dort

seine eigenen Tochtergesellschaften zu beliefern®’.
4- Unbedenkliche Klauseln (,,weille Liste®)

Art.2 Abs.1 enthilt einige Vertragsklauseln, die grundsétzlich nicht

wettbewerbsbeschrinkend sind (sog. ,,weiie Liste*)’””. Die Aufzéh-

lung ist nicht abschlieBend*’.

> Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 136; vgl. Axter in Pfaff, A

111, Rn. 285, hilt diese Vorschrift fiir unvereinbar mit der Freistellungssytematik

des Art. 85 Abs.3 EGV (a.F.)

s. zu anderen Beispielen fiir ,,Minus-Verpflichtungen* Stumpf/Grof3, Der Li-

zenzvertrag, Rn. 951; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II,

GVO 2349/84, Art.1, Rn. 56 f.

°” Im Vergleich zu den Vorgingerverordnungen wurde die ,,weiBe Liste* der GVO-
TT erweitert, so daB einige freistellbare Klauseln in GVO-Know-How auf Pa-
tentlizenzvertrage erstreckt worden sind.

%0 Erwiagungsgrund Nr. 18 GVO-TT.

578
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Insofern konnen weitere, nicht wettbewerbsbeschrankende Verpflich-
tungen freigestellt werden. Fiir die zweckmiBige Auslegung einiger
Klauseln muf3 die ,,weile Liste mit der sog. ,,schwarzen Liste” in

Art.3 zusammen gelesen werden.

Im dem Falle, dal die in Art.2 Abs.1 aufgefiihrten Verpflichtungen
aufgrund besonderer Umstinde vom Verbot des Art.81 Abs.1 EGV
erfalt werden, sind sie ebenfalls freigestellt. Dies gilt auch, wenn sie
nicht im Zusammenhang mit den in Art.1 freigestellten Verpflichtun-
gen vereinbart werden, z.B. im Rahmen einer nicht ausschlieBlichen
Lizenz. Ubrigens wird eine ,,Minuskausel** wieder in Art.2 Abs.3 vor-

gesehen.
a) Geheimhaltungspflicht und Unterlizenzierugsverbot

Art.2 Abs.1 Nr.1 erklért die Verpflichtung des Lizenznehmers fiir un-
bedenklich, vom Lizenzgeber mitgeteiltes Know-How geheimzuhal-
ten. Da ein Know-How anders als gewerbliche Schutzrechte keinen
gesetzlichen Schutz genieft, ist die Geheimhaltung eine unabdingbare
Voraussetzung fiir die Bereitschaft zur Uberlassung von geheimem

Know-How an Dritte>®'.

Diese Vorschrift erfalit auch eine entsprechende Verpflichtung des
Lizenzgebers beziliglich des ihm vom Lizenznehmer {iiberlassenen
Verbesserungs-Know-How’™. Da die Aufzihlung in Art.2. Abs.1

nicht abschlieBend ist, geht man in der Literatur davon aus, daf3 auch

1 Komm. v. 23.12.1977, ABL. 1978 Nr. L 70/69 —Campari; Komm. v.18.7.1975,
ABI. 1975 Nr. L 222/34 —Kabelmetal/Luchaire; Komm. v. 22.12.1971, ABI.
1972 Nr. L 13/50-Burroughs/Delplangue; Komm. v. 9.6.1972, ABIL. 1972 Nr. L
143/31 —Davidson Rubber.

%2 Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 143; Stumpf/GroB, Der
Lizenzvertrag, Rn. 957; wvgl. Ullrich in Immenga/Mestmicker, EG-
Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsvertrdge, Rn. 55, in der Auffassung,
daf die Geheimhaltungspflicht sich nicht nur auf den Vertragsgegestand, son-
dern auch auf das bei den Vertragsverhandlungen unter ausdriicklichem oder
stillschweigendem Vertraulichkeitsvorbehalt mittgeteilte Know-How bezieht.
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Geheimhaltungsverpflichtungen in bezug auf kommerzielles Know-

How unbedenklich seien®®’.

Dem ist schwer zu folgen. Zum einen widerspricht dies dem Art.10
Nr.1, in dem Know-How explizit als , eine Gesamtheit technischer
Kenntnisse* definiert wird. Zum anderen gilt der Tatbestand, daf3 die
Aufzdhlung in Art.2 nicht abschlieffend sei, nur fiir den Inhalt der
Verpflichtung, aber nicht den Gegenstand der Vereinbarung.

Die Geheimhaltungspflicht darf dem Lizenznehmer auch iiber das
Ende der Vereinbarung hinaus auferlegt werden. Voraussetzung ist

jedenfalls, daB3 der Geheimnischarakter des Know-How noch besteht.

Gem. Art.10 Nr.2 ist ein Geheimnischarakter gegeben, wenn das
Know-How-Paket insgesamt oder in der geauen Gestaltung und Zu-
sammensetzung seiner Bestandteile nicht allgemein bekannt oder
leicht zugénglich ist. Fiir das Vorliegen des Geheimnischarakters ist
es aber nicht unentbehrlich, daB3 jeder einzelne Bestandteil des Know-
How total unbekannt bzw. auflerhalb des Geschéftsbetriebs des Li-
zenzgebers nicht erhéltlich ist. Demzufolge ist eine technische Kennt-
niss trotz der Offenkundigkeit jeder einzelnen Komponente eines
Know-How-Pakets auch dann fiir ,,geheim® zu erachten, falls die ge-
naue Zusammensetzung oder Gestaltung der Komponenten nicht ver-
fiigbar ist. Dagegen ist unklar, ob ein Know-How als ,,geheim* be-
zeichnet werden kann, wenn es zwar bekannt ist, allerdings fiir einen

neuen, bisher unbekannten Zweck genutzt werden soll’®.

Da die Gewdhrung von Lizenzen an Dritte allein dem Schutzrechts-

bzw. Know-How-Inhaber zusteht, ist die Verpflichtung des Lizenz-

58 Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band 11, GVO 2349/84, Art. 2,
Rn. 24 sowie GVO 556/89, Art. 2, Rn. 5; Gro3 in Wiedemann,§ 13 EG-
Kartellrecht, Rn.77.

¥ Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 556/89, Art.1,
Rn. 20; bejahend GroB3 in Wiedemann, § 13 EG-Kartellrecht, Rn.36.
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nehmers, keine Unterlizenzen zu erteilen oder die Lizenz weiter zu
iibertragen, unbedenklich (Art.2 Abs.1 Nr.2 )**. Problematisch kann
aber sein, wenn das Unterlizenzierungsverbot in der Tat zum Zwecke
der Marktaufteilung auferlegt wird. Die Kommission sah deshalb eine
Gefahr der Wettbewerbsbeschrinkung in dem Falle, dal dem Lizenz-
nehmer die Unterlizenzerteilung im Militidrbereich untersagt wird,

wihrend dies im Zivilbereich erlaubt war *®,
b) Nachvertragliches Nutzungsverbot

Gem. Art.2 Abs.1 Nr.3 ist die Verpflichtung des Lizenznehmers zu-
lassig, die Nutzung der iiberlassenen Technologie nach Vertragsablauf
zu unterlassen. Dies gilt, soweit und solange das Know-How noch

geheim ist bzw. das Patent fortbesteht.

Die Vorschrift regelt an sich nur eine Selbstverstindlichkeit. Sie gibt
dem Lizenzgeber die Moglichkeit, nach Vertagsende iiber seine Tech-
nologie erneut zu verfiigen. Nach Ansicht der Kommission kann das
Weiterbenutzungsverbot als ein normaler Bestandteil der Lizenz ange-
sehen werden, da der Lizenzgeber sonst gezwungen wére, sein Know-
How bzw. seine Patente auf unbegrenzte Zeit zu iiberlassen, was sich

auf den Technologietransfer behindernd auswirken konnte™’.

Ein nachvertragliches Nutzungsverbot kann wettbewerbsbeschrin-
kend bewirken, wenn die Vereinbarung zugleich eine Verpflichtung
des Know-How-Nehmers enthélt, seine Verbesserungen beziiglich des
Vertragsgegenstands dem Lizenzgeber zur Verfligung zu stellen sowie
ihm die Weiterbenutzung nach Vertragsablauf zu gestatten. In einem

solchen Fall hitte der Know-How-Nehmer keine Moglichkeit mehr,

8 Komm. v. 13.10.1988, ABL. 1988 L 309/ 34 —Delta Chemie/DDD; Komm. v.
2.12.1975, ABL. 1976 L 6/ 8 —AOIP/Beyrard.

38 Komm. 9. WB, Ziff. 114 —Suralmo.

%7 Erwigungsgrund Nr. 20 GVO-TT; Jestaedt in Langen/Bunte, (9. Aufl.), Art. 81

177



den Lizenzgeber zu veranlassen, da3 er dem Know-How-Nehmer die
Weiterbenutzung des ursprunglichen Vertragsgegenstands einschliel3-
lich der von ihm entwickelten Verbesserungen nach Vertragsablauf zu
erlauben. Zur Losung dieses Problems wird in der Literatur vorge-
schlagen, dal die Vertragspartner sich in bezug auf Know-How und
dazu vom Lizenznehmer geschaffene Verbesserungen gegenseitig
vom nachvertraglichen Nutzungsverbot freistellen, oder daB3 der Li-
zenzgeber dem Lizenznehmer eine angemesene Gebiihr fiir die nach-

vertragliche Nutzung erstattet™*".

¢) Lizenzierung von Verbesserungs- und Anwendungserfindungen

Die Verpflichtung des Lizenznehmers, dem Lizenzgeber im Hinblick
auf von ihm vorgenommene Verbesserungen oder neue Anwendungen
der iiberlassenen Technologie eine Lizenz zu gewéhren, ist nach Art.2
Abs.1 Nr.4 freigestellt (sog. grant back-Klausel). Die Zuléssigkeit
setzt aber zum einen voraus, daf} eine solche Lizenz im Fall abtrenn-
barer Verbesserungen nicht ausschlieBlich sein soll, so dall der Li-
zenznehmer nicht darauf beschrinkt wird, seine Verbesserungen
selbst zu nutzen oder sie an Dritte zu {iberlassen. Somit wird die Teil-
nahme anderer Interessenten an dem Fortschritt nicht ausgeschlossen.
Zum anderen muf} die Riicklizenzierung auf der Basis von Gegensei-
tigkeit erfolgen, d.h. der Lizenzgeber muf3 auch verpflichtet sein, dem
Lizenznehmer fiir seine eigenen Verbesserungen eine (ausschliefliche

oder nicht ausschlieBliche) Lizenz zu erteilen’™.

—Fallgruppen, Rn. 256; Guttuso, FIW-Schriften, Heft 118, S. 12. Komm. v.
22.12.1987, ABI. 1988 L 69/21 -Rich Products/Jus-rol.

88 Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 2,
Rn. 17; Stumpf/GroB3, Der Lizenzvertrag, Rn. 965; vgl. Komm. v. 13.10.1988,
ABIL.1988 L 309/34 —Delta Chemie/DDD, in diesem Fall hat die Kommission ein
nachvertagliches Nutzungsverbot zwar nicht beanstandet, dem Lizenzgeber aber
die Weiterbenutzung der Verbesserungen des Lizenznehmers nicht erlaubt und
ihn so mittelbar veranlasst, ein nachvertragliches Nutzungsverbot nicht geltend
zu machen.

% Erwigungsgrund Nr. 20 GVO-TT; Komm. v. 15.12.1986, ABI. 1987 L 50/30
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Mit dieser Bestimmung trigt die Kommission der Ausgewogenheit
der Interessen von Parteien Rechnung. Aus der Sicht des Lizenzgebers
sind die Verpflichtungen des Lizenznehmers zur Mitteilung der Ver-
besserungen und Erfahrungen von groBer Bedeutung, weil andernfalls
sein Zustand hinsichtlich der Verwertung der ursprunglich von ihm
entwickelten Technologie gegeniiber seinem Vertragspartner ver-
schlechtert wére. Andererseits bleibt der Lizenznehmer berechtigt,
seine Verbesserungs- und Anwendungserfindungen selbst oder durch

Lizenzierung an Dritte zu verwerten .

Die einseitige Verpflichtung des Lizenznehmers zur Riicklizenzierung
von Erfahrungen und die Verpflichtung zur ausschlieBlichen Riickli-

591 .
. Diese werden

zenzierung werden von Art.2 Abs.1 Nr.4 nicht erfal3t
als graue Klauseln behandelt und konnen im Widerspruchsverfahren
freigestellt werden. Unzuldssig ist ferner die Verpflichtung des Li-
zenznehmers, dem Lizenzgeber seine Rechte an Verbesserungen der
iiberlassenen Technologie ganz oder teilweise zu iibertragen (Art.3

Nr.6)"”.

Den Kern der Regelung bilden die Gegenseitigkeit und die Nichtaus-
schlieBlichkeit der Lizenzen. Die Gegenseitigkeit ist nur formal recht-
lich, also nicht wirtschaftlich zu verstehen, weil der Anfall von Ver-
besserungen und ihr Wert beim Vertragsabschluss noch nicht klar

ist*. Entscheidend ist deshalb nicht die Gleichwertigkeit, sondern die

—Boussois/Interpane; Komm. v. 9.6.1972, ABIl. 1972 L 143/39 —Raymond-
Nagoya; Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 291; Sack WRP, 592, 611.

% Komm. v. 22.12.1987, ABI 1988 L 69/21 —Rich Products/Jus-rol; vgl. Komm. v.
18.7. 1975, ABI. L 222/34 —Kabelmetal, wobei die Kommission eine grant back-
Klausel fiir unzuléssig hielt, mit der Begriindung, da sie dem Lizenznehmer den
Anreiz zu eigenen Forschungen nehme.

! Die Kommisision stellte zur Diskussion, ob diese Rechtslage bei der Revision
der GVO-TT beibehalten werden soll, s. dazu EB Nr.167.

%2 Komm. 12. WB, Ziff. 86 —Spitzer-Van Hool ; Gleiss/Hirsch, Art.85 (1), Rn. 898.

%% Ullrich in Immenga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienut-
zungsvertriage, Rn. 72.
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Umfangsgleichheit von Riicklizenzpflichten. Die Gegenseitigkeit wird
nicht verletzt, wenn die begiinstigte Partei von ihrem Recht gar nicht
oder nur eingeschrinkt Gebrauch macht’”*. Eine einseitige Gebiihren-
pflicht kann allerdings problematisch sein, insbesondere wenn dies zu
einer Behinderung der Weiterentwicklungsbereitschaft des Lizenz-
nehmers fiihrt. In diesem Fall wire die Freistellung im Widerspruchs-
verfahren moglich™”.

Die Zuldssigkeitsfrage stellt sich dar, wenn der Lizenznehmer ver-
pflichtet ist, nicht nur dem Lizenzgeber, sondern auch anderen Li-
zenznehmern eine Lizenz an seinen Verbesserungs- oder Anwen-
dungserfindungen zu gewihren oder der Lizenzgeber insofern zumin-
dest unterlizenzberechtigt ist. Da derartige Vereinbarungen trotz einer
Gefahr, dafl der Lizenznehmer seine Motivation zu weiteren For-
schungen verliert, vorwiegend zur Verbreitung der verbesserten Tech-

nologie dienen, sind sie grundsitzlich freistellungsfahig®*®.

In Art.2 Abs.1 Nr.4 ist von ,trennbaren Verbesserungen* die Rede.
Die Trennbarkeit ist gegeben, wenn die Verbesserungen durch Uber-
mittlung an Dritte isoliert verwertet werden konnen, ohne daf3 dabei
Grund-Know-How des Lizenzgebers preisgegeben wird. Der Lizenz-
nehmer soll eine Erlaubnis fiir die Nutzungsiiberlassung an Dritte ein-
holen, sofern eine Gefahr zum Offenkundigwerden des Grund-Know-

How besteht.

Die Vorschrift enhilt keine ausdriickliche Regelung fiir untrennbare
Verbesserungen des Lizenznehmers. Aus dem Umkehrschluf3 ergibt

sich jedoch, dal3 bei nicht abtrennbaren Verbesserungen eine Ver-

% Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 208; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverord-
nungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 2, Rn. 34.

%% Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 912.

% Komm. v. 22.12.1987, ABL. 1988 L 69/21 -Rich Products/Jus-rol; vgl. auch
Komm. v.18.7.1975, ABI. 1975 Nr. L 222/34 —Kabelmetal/Luchaire.
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pflichtung zu ausschlielicher Riicklizenzierung als nicht wettbe-

werbsbeschrinkend anzusehen ist.

SchlieBlich gilt die Vorschrift nicht fiir die Verpflichtung zur Lizen-
zierung von Parallelerfindungen. Denn derartige Verpflichtungen sind
haufig geeignet, den potenticllen Wettbewerb zwischen Vertragspart-
nern zu verhindern und den Lizenznehmer davon abzuhalten, eigene

Forschungen auf Nebengebieten zu betreiben®”’.
d) Beschaffenheits- und Bezugsbindungen

Unter Beschaffenheitsbindungen versteht man die Verpflichtung des
Lizenznehmers, die aufgrund der Lizenz hergestellten Erzeugnisse in
bestimmter Qualitit zu produzieren oder nur Vorprodukte bestimmter
Qualitdt zu verwenden. Bezugsbindungen verpflichten den Lizenz-
nehmer, die fiir die Herstellung der Vertragsprodukte zu verwenden-
den Materialien nur vom Lizenzgeber oder einem von diesem benann-

ten Dritten zu beziehen.

Art.2 Abs.1 Nr.5 erklért derartige Bindungen des Lizenznehmers fiir
zuldssig. Demzufolge kann er verpflichtet werden, Mindestqualitits-
vorschriften einschlieflich technischer Spezifikationen fiir das Li-
zenzerzeugnis einzuhalten oder Erzeugnisse vom Lizenzgeber (oder
von bestimmten Zulieferern) zu beziehen. Dies gilt freilich nur, soweit
die Qualititsvorschriften oder Erzeugnisse fiir eine technisch ein-
wandfreie Nutzung der {iberlassenen Technologie (Art.2 Abs.1 Nr.5
lit.a), oder fiir die Qualitétsgleichheit von Orginal- und Lizenzerzeug-

nissen notwendig sind (Art.2 Abs.1 Nr.5 lit.b). Unbedenklich ist dabei

7 Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 292; Gleiss/Hirsch, Art.85 (1), Rn. 919; vgl.
auch Wedekind, S. 214, geht davon aus, da3 Parallelerfindungen nicht auf dem
lizenzierten Patent basieren.
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auch, dem Lizenzgeber zu gestatten, entsprechende Kontrollen durch-

zufithren’®®,

Die Vorschrift dient der Qualitédtssischerung der Vertragserzeugnisse
und somit dem Schutz des Lizenzgebers vor einer Rufschiddigung auf-

3 Dies ist vor allem dann-

grund qualitativ minderwertiger Produkte
wichtig, wenn dem Lizenznehmer zusétzlich gestattet wird, die Marke
des Lizenzgebers zu benutzen. Denn in diesem Fall muf} die Qualitit
aller unter der Marke angebotene Waren aufgrund der Garantie- und

Qualitatsfunktion der Marke identisch sein.

Ob die Qualititsvorschriften oder Bezugspflichten ,,notwendig* sind,
beurteilt sich nach den Umsténden des Einzelfalles. Sie diirfen keines-
falls dazu eingesetzt werden, den Wettbeweberb zwischen Vertrags-
partner und anderen Lizenznehmern zu beschrinken®”. Es muB sich
um die Qualitdtskriterien handeln, die im voraus festgelegt und objek-
tiv nachpriifbar sind. Daneben miissen sie sich allein auf den lizenzier-

ten Gegenstand beziehen®'.

Beispielsweise hielt die Kommission in der Entscheidung Vaes-
sen/Moris den Bezug von Wurstddrmen beim Lizenzgeber nicht fiir
notwendig, da geeignete Dirme auch aus anderer Quelle am Markt
erhiltlich waren®”. Dagegen hat sie im Fall Moosehead/Whitbread die

Bezugspflicht des Lizenznehmers nicht beanstandet, mit der Begriin-

% Komm. v. 22.12.1971, ABL. 1972 L 13/50 —Burroughs/Delplanque; Komm. v.
9.6.1972, ABI L 143/39 —Raymond/ Nagoya.

% Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 845; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverord-
nungen, Band II, GVO 556/89, Art. 2, Rn. 34.

% Sack, WRP 1999, 592, 609.

1 EuGH Slg. 1986, 611, 655 —Windsurfing International; vgl. Gleis/Hirsch, Art. 85
(1), Rn. 850, betrachten auch weitergehende Bindungen als zulédssig, wenn der
Schutz des ,,good-will“ dies erfordert.

%2 Komm. v. 10.1.1979, ABL. L 19/32 —Vaessen/Moris.
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dung, daB} das lizenzierte Know-How ohne die Hefe des Lizenzgebers

nicht technisch einwandfrei hiitte benutzt werden kénnen®®.

Eine Bezugspflicht kann auch zuldssig sein, wenn das zu beziehende
Erzeugnis fiir die Herstellung der lizenzierten Rezeptur von wesentli-
cher Bedeutung ist (z.B. bei bestimmten Getranken), aber der Lizenz-
geber die Zusammensetzung des Erzeugnisses geheimhalten will®**,

Gemeinhin wird anerkannt, dal die Notwendigkeit der Bezugsbin-
dungen nicht gegeben ist, sofern allein die Beschaffenheitsbindungen
zur Erfiillung von Interessen des Lizenzgebers gentigen. Im konkreten
Fall ist daher stets zu iiberpriifen, ob die Bezugsbindung zur Durch-
setzung der vorgeschriebenen Beschaffenheit unerldBlich ist®®. Im
iibrigen miissen alle Lizenznehmer hinsichtlich der Qualitatsvorschrif-
ten gleichbehandelt werden. Nicht zuldssig ist, dal der Lizenzgeber
nur von manchem Lizenznehmer die Einhaltung der Qualitdtsvor-
schriften verlangt, wiahrend er gegeniiber anderen Lizenznehmern

nicht mehr darauf besteht®®.

SchlieBlich lassen sich die Qualitits- und Bezugsbindungen, die nicht
im Sinne des Art.2 Abs.1 Nr.5 notwendig sind, im Widerspruchsver-
fahren freistellen (Art.4 Abs.2 lit.a).

%7 Komm. v. 23.3.1990, ABL. L 100/32 —~Moosehead/Whitbread.

** Komm. v. 23.12.1977, ABL. 1978 L 70/69 —Campari; Koch in Grabitz/Hilf, Art.
85, Rn. 274; Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 157.

695 Wedekind, S. 207, erfordert restriktive Auslegung der Notwendigkeit der Be-
zugsbindung, bejaht die Notwendigkeit in diesem Sinne, z.B. wenn eine solche
Bindung fiir die Berechnung der Lizenzgebiihren oder fiir die Kontrolle der Ein-
haltung der Lizenznutzung unabdingbar ist.; dhnlich Koch in Grabitz/Hilf, Art.
85, Rn. 274; hilt die Bezugsbindungen nur ausnamsweise fiir zuldsig, z.B. wenn
sie sich auf Ersatzteile beziehen, deren Montage zur Patentverletzung fithren
wiirde.

69 Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 556/89, Art. 2,
Rn.39.
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e) Anzeige-, Prozeflfiihrungs- und ProzeB3beistandsverpflichtun-

gen

Der Lizenzgeber hat ein berechtigtes Intersesse daran, Patentverlet-
zungen bzw. jede unrechtmisige Nutzung des Know-How zu verhin-
dern. Auch fiir den Lizenznehmer ist eine Prozeffiihrung oder Bei-
standleistung von Bedeutung, um neben dem Lizenzgeber seine Rech-
te vollstdndig zu verteidigen. Infolgedessen erklédrte die Kommission
in Art.2 Abs.1 Nr.6 die Verpflichtung des Lizenznehmers fiir unbe-
denklich, jede unrechtmifige Nutzung des Know-How oder Patent-
verletzung durch Dritte anzuzeigen, gerichtlich zu verfolgen oder dem

Lizenzgeber in einem Verletzungsverfahren Beistand zu leisten.

Der Vorschrift liegt die Erwidgung zugrunde, dall der Lizenznehmer
sich liber die Beeintriachtigungen der lizenzierten Technologie von
Dritten, die in seinem Vertragsgebiet eintreten, eher informieren und
leicht Beweismaterialien sammeln kann. Dies gilt insbesondere fiir

auslindische Lizenzen®"’.

Da das Know-How kein gewerbliches Schutzrecht ist, kann eine ,,un-
rechtmifBige Nutzung“ des Know-How der Fall sein, sofern der Li-
zenzgeber nach nationalem Recht berechtigt ist, die Unterlassungs-
oder Schadenersatzanspriiche geltend zu machen, z.B. wegen Ge-

heimnisverrats.

Die in Art.2 Abs.1 Nr.6 erwdhnten Mitwirkungspflichten miissen den
Lizenznehmer nicht daran hindern, die Giiltigkeit der lizenzierten Pa-
tente oder den geheimen Charakter des iiberlassenen Know-How zu
bestreiten. Mit anderem Wort diirfen sie nicht wie eine Nichtangriffs-

pflicht wirken®®®. Im iibrigen ist es verboten, wenn sie in der Tat zum

507 pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn.270.
698 Ullrich in Immenga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienut-
zungsvertridge, Rn. 58; Gleiss/Hirsch Art.85 (1), Rn. 960.
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Zwecke der Kundenaufteilung vereinbart werden. Die Kommission
hat die Verpflichtung des Lizenznehmers, gegen dritten Lieferanten
gerichtlich vorzugehen, als eine Verstirkung der Kundenaufteilung

beurteilt®”,

Die Vorschrift mufl im Zusammenhang mit Art.3 Nr.3 gelesen wer-
den. Demnach ist die Gruppenfreistellung ausgeschlossen, wenn die
Vertragspartner (oder einer von ihnen) verpflichtet sind, Rechte an
geistigen Eigentum geltend zu machen oder MafBlnahmen zu treffen,
um es zu verhindern, da3 Verbraucher oder Widerkdufer gemeinfreie

Erzeugnisse auBlerhalb des Vertragsgebiets beziehen.
f) Lizenzgebiihren

Die Pflicht des Lizenznehmers, die Lizenzgebiihr zu zahlen, ist seine
Gegenleistung fiir die Nutzung der lizenzierten Technologie und un-
terliegt der freien Vereinbarung der Parteien. Die Lizenzgebiihren
verursachen zwar dem Lizenznehmer Kosten, verteuern dadurch die
Lizenzprodukte und beschranken mittelbar nicht nur die Wettbewerbs-
freiheit des Lizenznehmers, sondern auch den Wettbewerb. Dennoch
fallt die Vereinbarung der Lizenzgebiihr nicht unter das Kartellverbot.
Denn es gehort zum spezifischen Gegenstand eines Schutzrechts, die-
ses lizenzieren zu konnen und fiir die Lizenz die Zahlung von Lizenz-

gebiihren zu vereinbaren.

Die Gebiihrenzahlungspflicht des Lizenznehmers darf grundsitzlich
bis zum Erloschen des Schutzrechts bzw. Offenkundigwerden des
Know-How vereinbart werden®'’. Eine Zahlungspflicht, die aus be-
stimmten Griinden (z.B. Zahlungserleichterung) iiber den Ablauf der

Schutzfrist bzw. Offenkundigwerden des Know-How hinausgeht,

699 Komm. v. 21.12.1988, ABI. 1989 L 43/27 —Decca Navigator System.
619 Dje Kommission hat im Allgemeinen gegeniiber der Gebiihrenfortzahlung eine
strenge Haltung eingenommen, s. Komm. v. 2.12.1975, ABI. 1976 L 6/8,14

185



611

kann erlaubt werden” . Hingegen ist die Gebiihrenfortzahlungspflicht

kartellrechtlich problematisch, sofern dem Lizenznehmer keine Kiin-

digungsméglichkeit offensteht®'.

Falls das Know-How auf andere Weise als durch das Verhalten des
Know-How-Gebers offenkundig wird, erkldrt Art.2 Abs.1 Nr.7 die
Verpflichtung des Lizenznehmers fiir zuléssig, die Gebiihren bis zum
Ende der Vereinbarung in der Form weiterzuzahlen, wie dies von den
Vertragspartnern hinsichtlich des Betrags, der Dauer und der Zah-
lungsmodalititen frei vereinbart wurde (Art.2 Abs.1 Nr.7 lit.a). Dar-
iiber hinaus ist es zuldssig, die Zahlung der Gebiihren infolge einer
gewahrten Zahlungserleichterung iiber die Geltungsdauer der lizen-

zierten Patente fortzusetzen (Art.2 Abs.1 Nr.7 lit.b).

Die Vorschrift gibt den Vertragspartnern im Hinblick auf die Betrége,
die Zeitrdume und die Berechnungsmethoden einen gewissen Spiel-
raum. Nach Ansicht der Kommission mufl3 es den Vertragspartnern
freistehen, die Lizenzgebiihren, insbesondere durch die Festsetzung
niedriger Sitze, auf einen die Geltungsdauer der lizenzierten Patente
iiberschreitenden Zeitraum zu verteilen. Sie sollten die Freiheit haben,
die angemessene Methode zur Finanzierung des Technologietransfers

sowie die Art und Weise der Risikoverteilung selbst zu bestimmen®"”.

Im Unterschied zu den alten Verordnungen steht die Gebiihrenerstre-
ckung auf Produkte oder Dienstleistungen, die nicht auch nur teilwei-
se von den lizenzierten Patenten bzw. vom Anwendungsbereich der
iiberlassenen Technologie erfaflt sind, nicht mehr auf der schwarzen

Liste des Art.3. Insofern sind die Parteien nicht darauf beschriankt, die

—AOIP/Beyrard.
81! Komm. v. 2.12.1986, ABI. 1987 L 50/30, 37—Boussois/Interpane.
612 EuGH Slg.1989, 1177, 1199 -Ottung/Klee & Weilbach.
53 Erwigungsgrund Nr.21 GVO-TT.
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Gebiihrenpflicht ausschlieBlich mit dem lizenzierten Gegenstand zu
verkniipfen, sondern konnen auch andere Erzeugnisse in die Gebiih-
renberechnung mit einbeziehen. Unzuléssig ist es jedoch, wenn dies
den praktisch moglichen isolierten Absatz des Lizenzprodukts behin-
dert oder zu einer Gebiihrenpflicht fiir nicht geschiitzte Erzeugnisse

im Fall ihres seperaten Absatzes fiihrt®'*.

Die Zulassigkeit der Gebiihrenerstreckung auf nicht geschiitzte Ge-
genstinde beruht nicht allein darauf, daB eine seperate Berechnung
der Lizenzerzeugnisse unmoglich ist oder keine gesonderte Nachfrage
nach ihnen besteht. Entscheidend ist vielmehr, daf3 die Gebiihrenbe-
rechnungsart nicht ein Instrument zur Umgehung des Vebots ander-

615

weitiger Wettbewerbsbeschrankung darstellt” °. Somit schlieit eine

Gebiihrenberechnungsart die Freistellung liberhaupt aus, welche die

16 1 den

Wirkung einer Wettbewerbsbeschriankung nach Art.3 zeitigt
Féllen, in denen sich die Lizenzgebiihrenberechnung nach dem
Marktverhalten des Lizenznehmers richten, etwa bei der Abhéngigkeit
der Lizenzgebiihr von der Menge der Rohstoftbeziige beim Lizenzge-
ber, kann eine Freistellung durch das Widerspruchsverfahren in Be-

tracht kommen®'’,
g) Beschrinkung auf bestimmte Anwendungsgebiete

Die Verpflichtung des Lizenznehmers, die Nutzung der lizenzierten
Technologie auf einen oder mehrere technische Anwendungsbereiche
oder Produktmaérkte zu beschrinken (,.field of use Klausel®), ist gem.

Art.2 Abs.1 Nr.8 nicht wettbewerbsbeschrinkend. Dies basiert darauf,

1 EuGH Slg.1986, 643, 659 —Windsurfing International.

615 Sucker/Guttuso in G/T/E, Art.85 -Fallgruppen, Rn.180.

616 Erwagungsgrund Nr.21 GVO-TT.

617 Ullrich in Immenga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienut-
zungsvertriage, Rn. 63.
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daB es dem Lizenzgeber zusteht, seine Technologie nur fiir einen be-

. 618
grenzten Zweck weiterzugeben” .

,Field of use Klauseln“ ermoglichen dem Lizenzgeber, bestimmte
Anwendungsbereiche oder Produktmirkte sich selbst oder anderen
Lizenznehmern vorzubehalten. So kann er mehrere Lizenzen auf ver-
schiedene Anwendungsgebiete entsprechend spezieller Erfahrung,
Produktionskapazitit oder Vertriebsorganisation der Lizenznehmer
erteilen. Auerdem erlangt er somit die Moglichkeit, den Lizenzneh-
mer als potentiellen Wettbewerber vom Markt des Lizenzgebers oder

anderer Lizenznehmer fernzuhalten®'’.

Die Frage, ob bzw. wann unterschiedliche Anwendungsbereiche im
Sinne der Vorschrift vorliegen, hat hierbei eine zentrale Bedeutung.
Die Literatur stellt darauf ab, ob die lizenzierten und von der Lizenz
ausgenommenen Erzeugnisse zu verschiedenen Mirkten zugehoren,
insbesondere ob es sich um unterschiedliche Herstellungsarten hin-

620 Dje Kommission vertrat

sichtlich beider Erzeugnisgruppen handelt
im Fall ,, Franzosischer Staat/Suralmo‘ die Ansicht, dal3 zivile und
militdrische Nutzungsmdglichkeiten bei Diesel-Motoren keine uner-

schiedlichen technischen Anwendungsbereiche darstellen®'.

Es kommt nicht auf die Unterschiedlichkeit der Erzeugnisse, sondern
auf die Einheitlichkeit bzw. Uneinheitlichkeit ihrer Verwendungszwe-
cke an. Beispielsweise ist die Beschrankung des Lizenznehmers auf

den humanmedizinischen oder auf den veterindrmedizinischen Berei-

5% Erwigungsgrund Nr.22 GVO-TT.

619 Sack, WRP 1999, 592, 608; Koch in Garabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 269; Su-
cker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 186; Wiedemann, Gruppen-
freistellungsverordnungen, Band II, GVO 556/89, Art.2, Rn.52; Gleiss/Hirsch,
Art. 85 (1), Rn.773.

620 Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band 11, GVO 2349/84, Art.2,
Rn. 14; Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 187.

21 Komm. 9. WRB, Ziff. 114 f. —Franzésischer Staat/Suralmo.
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che dann zuléssig, wenn sich lizenzierte Technologie in beiden Berei-

chen verwenden 1483572,

Ferner kann die Nutzung der iiberlassenen Technologie auf einen oder
mehrere Produktmaérkte beschriankt werden. Fiir die Bestimmung eines
Produktmarkts ist die Substituierbarkeit der Erzeugnisse mallgeblich.
Befriedigen die Lizenzprodukte ungleichartige Verbraucherbediirfnis-
se, wird die Verwendungsbeschrinkung freigestellt. Die Beschrén-
kungen hinsichtlich bestimmter Gréen oder Dimensionierungen der
Lizenzerzeugnisse, etwa wenn die Lizenz unter Ausschlu3 von der
Herstellung der Motoren ab einer bestimmter Leistung erteilt wird,
sind auch zuldssig, sofern diese zu verschiedenen Produktmérkten

gehdren®®.

SchlieBlich darf eine ,.field of use Klausel”“ zum Zwecke der Kunden-
aufteilung nicht miflbraucht werden. Kundenbeschridnkungen des Li-
zenznehmers sind nicht vom spezifischen Gegenstand des Schutrechts
gedeckt und schlieen die Freistellung aus, wenn die Vertragspartner
bereits vor der Lizenzierung konkurrierende Hersteller waren (Art.3

Nr.4).
h) Mindestlizenzgebiihr- und Mindestmengenverpflichtung

Nach Art.2 Abs.1 Nr.9 fillt die Verpflichtung des Lizenznehmers
nicht unter das Kartellverbot, eine Mindestgebiihr zu zahlen, eine
Mindestmenge der Lizenzerzeugnisse herzustellen oder eine Mindest-

zahl von lizenzpflichtigen Handlungen vorzunehmen.

Der Zweck solcher Klauseln ist es, den Lizenznehmer an der Herstel-
lung bzw. dem Vertrieb optimal zu orientieren und eine angemessene

Auswertung der Lizenz sicherzustellen. Dieses Sicherungsbediirfnis

622 Axter, GRUR 1985, 581, 589 f.
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besteht vor allem bei ausschlieBlichen Lizenzen. Anderenfalls wiirde
der Lizenzgeber ein Risiko eingehen, dal sein Vertragspartner die
lizenzierte Technologie kaum oder unzureichend erwirtschaftet und er

keine bzw. eine geringe Lizenzgebiihr erhilt®*,

Infolgedessen sieht die Kommission die Verpflichtung des Lizenz-
nehmers, die Lizenzerzeugnisse in ausreichender Menge zu produzie-

625 Die Problematik stellt

ren, als nicht wettbewerbsbeschriankend an
sich dar, wenn die Mindestmengenverpflichtungen den Lizenznehmer
mittelbar davon abhalten, die konkurrierenden Technologien zu be-
nutzen und faktisch ein Wettbewerbsverbot bewirken. In diesem Fall
soll die Freistellbarkeit der Mindestmengeklausel unberiihrt bleiben.
Aufgrund der Systematik der Verordnung und der Rechtssicherheit
muf} eine Verpflichtung der ,,weillen Liste* als zuldssig angesehen
werden, solange nicht ausdriicklich etwas anders bestimmt wird,
selbst wenn sie in ihrer praktischen Auswirkung einer schwarzen
Klausel nahekommt®®. Auch Art.7 Nr.4 unterstiitzt diese Ansicht,
wonach die Kommission die Freistellung fiir die Mindestmengenver-
pflichtung, durch die der Lizenznehmer von der Verwendung konkur-
rierender Technologien abgehalten wird, entziehen kann, (nur) wenn

die Vertragspartner bereits vor Erteilung der Lizenz Wettbewerber

waren.

Die Hochstmengenbeschrankungen werden im Gegensatz zum deut-

schen Recht grundsitzlich als wettbewerbsbeschrinkend beurteilt

623 Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art.2,
Rn.15.

624 Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 782; Jestaedt in Langen/Bunte, (9. Aufl.), Art. 81
-Fallgruppen, Rn. 263; Stumpf/GroB3, Der Lizenzvertrag, Rn. 1026, deuten an,
daB derartige Klauseln verhindern, daf3 der ausschlieBliche Lizenznehmer den
Vertrag als ,,Schubladenvertrag® behandelt.

625 K omm. WuW/E EV, 365, 366 —Burroughs/Geha.

626 Sucker/Guttuso in GTE, Art. 85 —Fallgruppen, Rn. 185; Wiedemann, Gruppen-
freistellungsverordnungen, Band 11, GVO 2349/84, Art. 2, Rn. 9; GroB3 in Wie-
demann, § 13 EG-Kartellrecht, Rn. 99; Korah, S. 49; a.A. Koch in Grabitz/Hilf,
Art. 85, Rn. 277, Wedekind, S. 175 f.
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(Art.3 Nr.5). Die Kommission sieht darin insbesondere eine Gefahr,
dafl die Hochstmengenbeschrankungen dieselbe Wirkungen haben

627 Die Beschrinkung der Hchstmenge

konnen, wie Ausfuhrverbote
auf die Aufnahmefdhigkeit des dem Lizenznehmer zugewiesenen Ge-
biets kann den Lizenznehmer von Exporten in andere Gebiete abhal-
ten. Eine Ausnahme kommt jedoch in Betracht, wenn dem Lizenz-
nehmer die Herstellung des lizenzierten Gegenstands nur fiir den Ei-
genbedarf gestattet werden soll, beispielsweise um das Vertragser-
zeugnis weiter zu bearbeiten oder mit eigenen Produkten zu verbinden
(Art.1 Abs.1 Nr.8). Das gleiche gilt, wenn die Lizenz zur Eréffnung

zweiter Lieferquellen fiir den Abnehmer erteilt worden ist. (Art.2

Abs.1 Nr.13)

Aufgrund des Interesses des Lizenzgebers an einer ausreichenden
Verwertung seiner Technologie kann der Lizenznehmer nach Art.2
Abs.1 Nr.9 weiter verpflichtet werden, die bestmoglichen Anstren-
gungen bei der Herstellung und Vermarktung des Lizenzerzeugnisses

zu unternehmen (sog. best-endeavours-Klausel).

Der Begriff ,,bestmdglich® ist kein objektives Kriterium und von Fall
zu Fall unterschiedlich auszulegen. Allgemein ist es mallgebend, ob
die Anzahl oder Menge der produzierten Lizenzerzeugnisse der tat-
sdchlichen Produktionskapazitit des Lizenznehmers entspricht. Aller-
dings ist es in vielen Fillen schwerig, zu bestimmen, ob bzw. wann
der Lizenznehmer die bestmoglichen Anstrengungen unternommen
hat. Deswegen wire es zur Vermeidung der Unsicherheiten sinnvoller,
entweder eine Mindestlizenzgebiihr, eine Mindestmenge oder eine

Mindestzahl von lizenzpflichtigen Handlungen zu vereinbaren®®,

627 Erwigungsgrund Nr. 24 GVO-TT; a.A. Sack, RIW 1997, 449, 451.
628 S0 auch GroB in Wiedemann, § 13 EG-Kartellrecht, Rn. 98.
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i) Meistbegiinstigungsklauseln

Die Meistbegiinstigungsklausel verpflichtet den Lizenzgeber, dem
Lizenznehmer die giinstigeren Vertragsbedingungen zu gewihren, die
er einem anderen Lizenznehmer nach Vertragabschluss eingerdumt

hat. Nach Art.2 Abs.1 Nr.10 sind solche Klauseln unbedenklich.

Meistbegiinstigungspflichten begriinden ein Diskriminierungsverbot
zugunsten des Lizenznehmers und dienen dazu, daB3 sich seine Wett-
bewerbsposition gegeniiber zukiinftigen Lizenznehmern nicht ver-
schlechtert. Nach Auffasung der Kommission benachteiligen die
Meistbegiinstigungsklauseln den Lizenzgeber grundsitzlich nicht an
der Vergabe weiterer Lizenzen und stellen deshalb keine spiirbaren
Wettbewerbschrinkungen dar®®. Nur dann, wenn der Lizenzgeber
durch diese Verpflichtung von der Erteilung weiterer Lizenzen ab-
gehalten wird, weil die spatere Wettbewerbslage auf dem Lizenzmarkt
nur noch Lizenzvergaben zu bedeutend giinstigeren Bedingungen zu-
lasst, die im Hinblick auf ersten Lizenzvertrag zur fiihlbaren wirt-
schaftlichen Verlusten fithren wiirden, kann die Meistbegiinsti-

gunspflicht eine wettbewerbsbeschrinkende Wirkung haben®.

Offen ist dabei, ob die Vorschrift zugleich die Verpflichtung des Li-
zenzgebers erfaflt, kiinftigen Lizenznehmern keine giinstigeren Bedin-
gungen einzurdumen®'. Durch eine solche Verpflichtung kann der
Lizenzgeber von weiterer Lizenzerteilung abgehalten werden, die auf-

grund unterschiedlicher Wettbewerbsverhéltnisse auf dem Markt neu-

2 Komm. v.18.7.1975, ABL L 222/34 —Kabelmetal/Luchaire; zustimmend
Gleiss/Hirsch, Art.85 (1), Rn. 988; Wedekind, S. 211; Sucker/Guttuso in G/T/E,
Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 196; Brandi-Dohrn BB 1982, 1083, 1084 f.; kritisch
Ullrich in Immenga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienut-
zungsvertrige, Rn. 65; Koch in Grabitz/Hilf, Art.85, Rn. 260.

%0 Komm. v.18.7.1975, ABL. L 222/34 —Kabelmetal/Luchaire.

831 pejahend Ullrich in Immenga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technolo-
gienutzungsvertrige, Rn. 65; Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn.989.
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er Lizenznehmer giinstigere Lizenzbedingungen voraussetzen. Dies
wiirde sich aber hinsichtlich des Wettbewerbs und der Verbreitung des

Technologietransfers negativ auswirken.

Die Meistbegiinstigung kann hinsichtlich jeder Art von Vertragsbe-
dingungen vereinbart werden, betrifft in der Praxis hdufig Lizenzge-
blihren. Andere Verpflichtungen, wie Bezugspflichten, field-of-use
Klauseln oder Qualitdtsvorschriften konnen auch den Gegenstand ei-

ner Meistbegiinstigungklausel bilden.

Die Abstandsklauseln, die einem Lizenznehmer eine privilegierte Po-
sition bei den Lizenzkonditionen gegeniiber anderen Lizenznehmern
zusichern, sind in der Regel nicht vom Art.2 Abs.1 Nr.10 erfal3t. Sie

32 Eine Ausnahme kann in

unterliegen dem Widerspruchsverfahren
Betracht kommen, wenn mit der Abstandsklausel dem ersten Lizenz-
nehmer ein Ausgleich fiir seine MarkterschlieBung gewihrt wird. In
einem solchen Fall soll allerdings die Bevorzugung des Erstlizenz-

nehmers angemessen befristet sein®”.
j) Anbringung von Lizenzvermerken

Zuléssig ist ferner die Verpflichtung des Lizenznehmers, den Namen
des Lizenzgebers oder die Nummer des lizenzierten Patents auf dem
Lizenzerezeugnis zu vermerken (Art.2 Abs.1 Nr.11)**. Die Vorschrift

beriicksichtigt das Interesse des Lizenzgebers, sich in der Offentlich-

82 Ullrich in Immenga/Mestméicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienut-
zungsvertrage, Rn. 65; vgl. Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen,
Band II, GVO 2349/84, Art.2, Rn.40.

633 Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 990.

3% Fine Kritik iibte die DVGRUR an dem Inhalt der Vorschrift, wobei man allein
auf ,Name des Lizenzgebers* und nicht auf andere verkehrsbekannte Produkt-
bezeichnungen (wie Marke) abstelle. Threr Ansicht nach wire folgende Formu-
lierung sinnvoller: ,,Die Verpflichtung des Lizenznehmers, vom Lizenzgeber
vorgeschriebene Kennzeichnungen auf dem Vertragserzeugnis anzubringen®,
DVGRUR, GRUR 1995, 480, 482. Demgegeniiber ist darauf hinzuweisen, dal3
die Verpflichtung des Lizenznehmers, die vom Lizenzgeber bestimmte Marke
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keit als Patent- oder Know-How-Inhaber bekanntzumachen®”. Die
Kommision geht in ihrer Entscheidungspraxis davon aus, daf3 es sich
hierbei um keine (spiirbare) Wettbewerbsbeschrankung handelt, weil

der Lizenznehmer seine Handlungsfreiheit nicht verliert®*,

Diese Verpflichtung kann nur in bezug auf die Lizenzerzeugnisse auf-
erlegt werden. Die Ausdehnung auf andere Erzeugnisse ist nicht ges-
tattet. Als Lizenzerzeugnisse kommen die Waren oder die Dienstleis-
tungen in Betracht, deren Herstellung bzw. Erbringung die Verwen-
dung der iiberlassenen Technologie erfordert (Art.10 Nr. 8). Die Vor-
schrift hindert den Lizenznehmer an eigener Kennzeichnung als Her-
steller der Lizenzerzeugnisse nicht. Eine Verpflichtung des Lizenz-
nehmers, das Lizenzerzeugnis ausschlieBlich mit der Marke des Li-
zenzgebers zu kennzeichnen, also auf eigene Kennzeichen zu verzich-

. 63
ten, ist verboten®™’.

Die Problematik stellt sich dar, wenn das Lizenzerzeugnis nur teilwei-
se durch das lizenzierte Patent geschiitzt ist. Der EuGH und die
Kommission sahen im Fall ,,Windsurfing International* die Verpflich-
tung des Lizenznehmers, die nicht vom lizenzierten Patent erfafiten
Teile des Produkts mit einem Lizenzvermerk zu versehen, als wettbe-

werbsbeschrinkend an®*,
k) Nutzungsbeschrinkung in bezug auf Anlagenbau fiir Dritte

Gem. Art.2 Abs.1 Nr.12 ist das dem Lizenznehmer auferlegte Verbot
unbedenklich, die Lizenztechnologie zur Errichtung von Anlagen fiir

Dritte zu nutzen. Betroffen sind vor allem die Fille, in denen dem

oder Aufmachung zu verwenden, schon in Art.1 Abs.1 Nr.7 fiir zuldssig erklart
wird.

535 Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 1043; Wiedemann, Gruppenfreistellungs-
verordnungen, Band I, GVO 2349/84, Art. 2, Rn. 19.

636 Komm. v. 22.12.1971, ABI. 1972 L 13/50, 52 —Burroughs/Delplangue.

837 Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 194; Gleiss/Hirsch, Art.85
(1), Rn. 870.
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Lizenznehmer eine spezielle Technologie fiir die Errichtung, den Be-

trieb und die Wartung der Anlage {iberlassen wird.

Die Vorschrift gibt dem Lizenzgeber die Mdglichkeit, den Lizenz-
nehmer daran zu hindern, dafl er seine Anlagenbaufdhigkeiten unter
Ausnutzung der Lizenztechnologie im Drittgeschift einsetzt®. Es
handelt sich dabei um eine Art der field-of use Klausel sowie das Un-

terlizenzierungsverbot des Lizenznehmers®*.

Andererseits soll das Recht des Lizenznehmers unberiihrt bleiben, den
Umfang seiner Produktion autonom zu bestimmen. Insbesondere darf
ihm nicht untersagt werden, die Kapazitét seiner Anlagen zu erhdhen

oder zusédtzliche Anlagen fiir den eigenen Gebrauch zu errichten.

DVGRUR hat die RechtmiBigkeit dieser Regelung aufgrund des Ein-
griffs in das Untersagungsrecht des Patentinhabers in Frage gestellt.
Ihrer Auffassung nach stehe sie patentrechtlichen Grundsitze entge-
gen, weil die Erlaubnis zur Errichtung einer Anlage nicht ohnehin die
Erlaubnis einschliefe, daB3 der Lizenznehmer noch weitere Anlagen
fir den eigenen Bedarf herstelle. Nach der Rechtsprechung des
EuGH®"' liege in der Erteilung einer Benutzungsbefugnis gegen den
Willen des Schutzrechtsinhabers einen Eingriff in den spezifischen
Gegenstand des Schutzrechts, unabhingig davon, ob der Schutzrechts-

inhaber eine Vergiitung erhilt oder nicht®*.

6% EuGH Slg 1986, 611, 660; Komm. v. 11.7.1983, ABI. L 229/1, 14.

639 Erwagungsgrund Nr. 24 GVO-TT; Ebel, WuW 1996, 779, 783.

640 Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 197; Wiedemann, Gruppen-
freistellungsverordnungen, Band II, GVO 556/89, Art. 2, Rn. 66; vgl. Ullrich in
Immenga/Mestméacker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsvertrige,
Rn. 68, sieht die Vorschrift als nicht erforderlich, weil sich hier eine Freistellung
derartiger Klauseln schon aus der Zuldssigkeit von Unterlizenzierungsverboten
(Art. 2 Abs. 1 Nr. 2) ergebe.

4! EuGH Slg. 1985, 2291 f. -Pharmon/Hoechst.

2 DVGRUR, GRUR 1994, 711, 716.
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Um eine ,,neue Anlage fiir den eigenen Gebrauch® handelt es sich,
wenn der Lizenznehmer die dort hergestellten Vertragsprodukte fiir
seine normalen geschiftlichen Aktivititen verwendet®”. Die Errich-
tung der eigenen Anlagen des Lizenznehmers zur Belieferung von
Dritten darf nicht als ein Mittel zur Umgehung des Verbots der Ein-
richtung der Anlagen fiir Dritte genutzt werden. Zur Beseitigung einer
solchen Gefahr darf sich der Lizenzgeber in Analogie zu Art.2 Abs.1
Nr.18 vorbehalten, dal3 der Lizenznehmer nachzuweisen hat, daf3 die
Lizenztechnologie nicht zugunsten Dritter verwendet wird®**.

1) Mengenbegrenzung bei der Schaffung einer ,,zweiten Liefer-

quelle*

In der Regel sind Beschriankungen des Lizenznehmers hinsichtlich der
Menge der von ihm herzustellenden Erzeugnisse oder der Anzahl der
Benutzungshandlungen nicht erlaubt (Art.3 Nr.5). Eine Ausnahme
stellt die Erdéffnung einer zweiten Lieferquelle dar (sog. second-
sourcing Klausel). Nach Art.2 Abs.1 Nr.13 darf der Lizenznehmer
verpflichtet werden, nur eine begrenzte Menge des Lizenzerzeugnis-
ses an einen bestimmten Abnehmer zu liefern, wenn die Lizenz zur
Schaffung einer zweiten Lieferquelle fiir den Abnehmer innerhalb des

Vertragsgebiets erteilt worden ist.

Derartige Bindungen waren in der GVO-Know-How als graue Klausel
und in der GVO-Patent als schwarze Klausel gekennzeichnet. Die
Aufnahme dieser Beschrinkungen in die ,,weille Liste der GVO-TT
ist zu begriilen, was zur Verbesserung der Warenproduktion und der

Versorgungsmdglichkeiten beitragt.

3 Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 556/89, Art. 2,
Rn. 67.
64 Kleinmann, EWS 1996, 149, 152.
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Die Freistellung solcher Klauseln findet ihre Grundlage darin, daf3 die
dem Lizenznehmer auferlegte Verpflichtung, nur eine begrenzte Men-
ge der Lizenzerzeugnisse an einen bestimmten Abnehmer zu liefern,
eine unerldBliche Voraussetzung fiir die Erteilung der zweiten Lizenz
bildet, weil hierdurch keine unabhidngige Versorgungsquelle auf dem
Markt geschaffen werden soll°*. Die Lizenz wird von vornherein
nicht zur Schaffung einer selbstsdndigen, sondern einer zusétzlichen
Versorgungsmdglichkeit erteilt und dient nicht dem Angebotssteue-
rungsinteresse des Lizenznehmers, sondern dem Beschaffungsinteres-

se des Abnehmers.

Im Gegensatz zur GVO-Know-How®*® ist gem. Art.2 Abs.1 Nr.13
nicht mehr erforderlich, dal der Abnehmer die Zweitversorgungsli-
zenz verlangt; doch muf} sich deren Notwendigkeit oder zumindest
Ublichkeit dem Normzweck entsprechend aus Umstinden, insbeson-

dere der Art der Geschéftsbeziehungen, ergeben.

Art.2 Abs.1 Nr.13 erlaubt, erfordert aber nicht, diec Kumulation von
Abnehmer- und Mengenbeschrankung. Sie gilt auch fiir Sachverhalte,
in denen der Abnehmer der Lizenznehmer ist, und die zur Schaffung
einer zweiten Lieferquelle erteilte Lizenz vorsieht, dal der Abnehmer

die Lizenzerzeugnisse selbst herstellt oder herstellen 146t.

Die Freistellung gem. Art.2 Abs.1 Nr.13 gilt nicht fiir die Erteilung
mehrerer Zweitversorgungslizenzen, auch dann, wenn sie vom Ab-
nehmer verlangt wird. Denn sie fiihrt zu einer zwischen Lizenzgeber
und Abnehmer abgestimmten Angebotskontingentierung. Demgegen-
iiber muf} in Féllen, in denen der Lizenzgeber nicht selbst der Herstel-

ler ist, die Erteilung einer unbeschriankten Haupt- und einer be-

9 Erwagungsgrund Nr. 23 GVO-TT; Ebel, WuW 1996, 779, 783; Meyer, GRUR
Int.1997, 498, 501.
646 5. Art. 4 Abs. 2 GVO-Know-How.
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schrinkten Zweitversorgungslizenz wegen der Vergleichbarkeit von

Interessen- und Wettbewerbslage nebeneinander moglich sein®’.
m) Verteidigungsvorbehalt des Lizenzgebers

Nach Art.2 Abs.1 Nr.14 kann sich der Lizenzgeber vorbehalten, Rech-
te aus dem Patent geltend zu machen, um gegen die Nutzung der Li-
zenztechnologie auBerhalb des Vertragsgebiets durch den Lizenzneh-
mer vorzugehen. Die Regelung driickt eine Selbstversténdlichkeit aus,
die sich schon aus dem Schutzumfang des Patents ergibt. [hrem Wort-
laut nach bezieht sie sich allein auf Patentlizenzvereinbarungen, da

man ausdriicklich von ,,Rechten aus dem Patent* spricht648.

Art.10 Nr.10 definiert die Nutzung als jede Verwendung der iiberlas-
senen Technologie, insbesondere bei der Herstellung, beim aktiven
oder passiven Verkauf in einem bestimmten Gebiet. Insofern ist klar-
zustellen, ob die Klausel nur die Fille erfaflt, in denen der Lizenz-
nehmer die {iberlassene Technologie zum Direktvertrieb aullerhalb des
Vertragsgebiets nutzt, oder auch dann anwendbar ist, wenn der Liz-
neznehmer das betreffende Produkt zundchst im Vertragsgebiet in

Verkehr bringt und danach exportiert.

Der Lizenzgeber kann seine Abwehranspriiche aus dem Patent nicht
geltend machen, wenn das Lizenzerzeugnis mit seiner Zustimmung in
Verkehr gebracht und danach in Gebiete aullerhalb des Vertragsge-
biets exportiert wird (Erschopfungsgrundsatz). Deswegen betrifft die
Vorschrift nur die Félle des Direktvertriebs durch den Lizenznehmer
in Gebicte auBerhalb des Vertragsgebiets®®. AuBerdem bleiben die

dem Lizenznehmer nach Art.1 erlaubte Tatigkeiten, z.B. passive Ver-

47 Ullrich in Immenga/Mestméicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienut-
zungsvertriage, Rn. 69.

48 4 A. Kleinmann, EWS 1996, 149, 152, hilt einen Vorbehalt des Know-How-
Gebers im Sinne der Vorschrift fiir moglich.
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kaufe auBerhalb seines Vertragsgebiets nach Ablauf von fiinf Jahren

von dieser Regelung unberiithrt®™.

Das Recht, gegen rechtswidrige Nutzungen bzw. Lieferungen vorzu-
gehen, steht dem ausschlieBlichen Lizenznehmer, also nicht dem Li-
zenzgeber zu. Unter Berlicksichtigung dieser Tatsache hat DVGRUR
zu Recht vorgeschlagen, die Vorschrift durch einen Zusatz ,,oder ei-
nen Lizenznehmer, dem fiir das betreffende Gebiet eine ausschlief3li-
che Lizenz erteilt worden ist, zu einem Vorgehen zu erméchtigen® zu

erg:‘inzen65 g
n) Kiindigungsvorbehalt des Lizenzgebers

Gem. Art.2 Abs.1 Nr.15 kann der Lizenznehmer sich vorbehalten, den
Vertrag zu kiindigen, wenn der Lizenznehmer den geheimen oder we-
sentlichen Charakter des iiberlassenen Know-How oder die Giiltigkeit
lizenzierter Patente des Lizenzgebers oder der mit ihm verbundener

Unternehmen bestreitet®.

Die Vorschrift gibt dem Lizenzgeber allein die Mdglichkeit, beim
Angriff des Lizenznehmers auf lizenzierte Technologie die Lizenzver-
einbarung zu beenden. Sie hindert den Lizenznehmer dagegen nicht
daran, den rechtlichen Schutz der Lizenztechnologie in Frage zu stel-
len. Die Verpflichtung des Lizenznehmers, den geheimen oder we-
sentlichen Charakter des iiberlassenen Know-How oder die Giiltigkeit
des Patents nicht anzugreifen, stellt eine graue Klausel dar und kann

im Widerspruchsverfahren freigestellt werden (Art.4 Abs.2 lit.b).

649 Jestaedt in Langen/Bunte, (9. Aufl.), Art. 81 —Falgruppen, Rn. 268, betrachtet
deshalb die Klausel als iiberfliissig; Meyer, GRUR Int.1997, 498, 501.

650 K leinmann, EWS 1996, 149, 152.

5T DVGRUR, GRUR 1995, 480, 482.

52 In den Vorgingerverordnungen war die Freistellung des Kiindigungsrechts noch
nicht in der weillen Liste geregelt, sondern ergab sich nur mittelbar in Verbin-
dung mit dem dort bestimmten Verbot von Nichtangriffsklauseln (Art.3 Nr.1
GVO-Patent; Art.3. Nr. 4 GVO-Know-How). Dessen Aufnahme in die weile
Liste ist im Hinblick auf die Rechtssicherheit zu begriiien.
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Der Kiindigungsvorbehalt des Lizenzgebers kann sich nur auf den
Lizenzgegenstand beziehen, und nicht auf auBervertragliche Techno-
logien estreckt werden. Im Falle der Mitlizenzierung der Nebenrechte
1.S.v. Art.5 Abs.4 (wie Marken oder Urheberrechte) erfal3t der Kiindi-
gungsvorbehalt diese Rechte, sofern dies ausdriicklich vorgesehen
wird®”. Die Tatsache, daB der Kiindigungsvorbehalt lediglich fiir ein-
zelne von mehreren lizenzierten Patenten bzw. Know-How vereinbart

654 Beim Vor-

wird, schlieBt die Freistellung grundsétzlich nicht aus
liegen der Voraussetzungen kann aber ein Entzug der Freistellung

gem. Art.7 in Betracht kommen.

Das Kiindigungsrecht kann auch fiir den Fall, dall der Lizenznehmer
das Eigentum des Lizenzgebers in Frage stellt, vorgesehen werden.
Die Pflicht des Lizenznehmers, das Eigentum des Lizenzgebers nicht
in Frage zu stellen, verstoft nach Ansicht der Kommission nicht ge-
gen Art.81 Abs.1 EGV, weil sie nichts daran éndere, daf3 dritte Unter-
nehmen von der Nutzung des Schutzrechtsgegenstands ausgeschlos-

sen seien®”.

Das Kiindigungsrecht darf bei Angriffen im Sinne der Vorschrift, also
bei ernsthaftem und wirksamem Bestreiten, geltend gemacht werden.
Insofern geniigen bloBe AuBerungen von Zweifeln nicht. Ferner sind
weitere Sanktionen, etwa Vertragsstrafe oder Riickwirkungsklauseln,
nicht von Art.2 Abs.1 Nr.15 gedeckt®®. Ob ein Angriff auf das Li-
zenzpatent bzw. das iiberlassene Know-How dem Lizenzgeber auto-
matisch ein Kiindigungsrecht verschafft, richtet sich nach dem verein-

barten nationalen Recht.

%53 GroB in Wiedemann, § 13 EG-Kartellrecht, Rn. 111.

654 Ullrich in Immenga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienut-
zungsvertriage, Rn. 62.

%% Komm. v. 23.3.1990, ABL 1990 L 100/32,36 ~Moosehead/Whitbread.

656 Ullrich in Immenga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienut-
zungsvertriage, Rn. 62.
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Weiterhin erklart Art.2 Abs.1 Nr.16 den Vorbehalt des Lizenzgebers
fiir zuldssig, die Lizenzvereinbarung zu beenden, wenn der Lizenz-
nehmer geltend macht, dal das Patent nicht ,, notwendig® ist. Gem.
Art.10 Nr.5 sind Patente notwendig, deren Lizenzierung fiir die An-
wendung der iiberlassenen Technologie insofern notwendig ist, als
eine Nutzung dieser Technologie ohne eine solche Lizenzierung gar
nicht oder nur in geringerem Malle oder unter schwierigeren Umstin-
den oder mit hoherem Kostenaufwand mdglich wére. Diese Lizenzen
miissen daher fiir den Lizenznehmer von technischem, rechtlichem

oder wirtschaftlichem Interesse sein.

Die Vorschrift dient dem Interesse des Lizenzgebers an dem Weiter-
bestehen des Vertrags. Sie wird jedoch in der Literatur flir praxis-
fremd erachtet, so dal} bei den gemischten Lizenzvereinbarungen der
Lizenzgeber trotz des Angriffs des Lizenznehmers den Vertrag auf-
rechterhalten wird, sofern das Know-How noch geheim und wesent-

lich ist®’.

0) Bestmogliche Nutzung (bestefforts-Klausel)

Art.2 Abs.1 Nr.17 erkléart die Verpflichtung des Lizenznehmers fiir
zuldssig, die iiberlassene Technologie nach besten Kriften zu nutzen.
Sie erginzt die Mindestgebiihren- Mindestmengen- und Mindestnut-

zungspflichten des Lizenznehmers.

Der Wortlaut der Vorschrift erfal3t sowohl die ausschlieBliche als auch
die einfache Lizenz. Mit den bestefforts-Klauseln wird bezweckt, eine
hinreichende Auswertung der {iiberlassenen Technologie durch den

Lizenznehmer zu sichern.

Dieses Sicherungsbediirfnis besteht vor allem bei ausschlieBlichen

Lizenzen, bei denen der Lizenzgeber die wirtschaftliche Auswertung

780 z.B. GroB in Wiedemann, §13 EG-Kartellrecht, Rn. 113.
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des Lizenzgenstandes allein dem Lizenznehmer iiberldsst®®. Auch bei
einer einfachen Lizenz kann die Ausiibungspflicht des Lizenznehmers
unter besonderen Umstdnden, etwa bei der Vereinbarung der Stiickli-

zenz, bejaht werden®”’.

Hervorzuheben ist dabei, dal die Kommission die Gruppenfreistel-
lung entziehen kann, wenn die Vertragspartner bereits vor Abschluss
der Lizenzvereinbarung Wettbewerber waren und die bestefforts-
Klauseln bewirken, daB3 der Lizenznehmer von der Verwendung kon-

kurrierender Technologien abgehalten wird (Art.7 Nr.4).
p) Kiindigungsvorbehalt beim Lizenznehmerwettbewerb

In der Regel werden unmittelbare Wettbewerbsbeschrinkungen als
schwarze Klauseln behandelt. Im Gegensatz dazu ist der Vorbehalt
des Lizenzgebers unbedenklich, die AusschlieBlichkeit der Lizenz zu
kiindigen und die Mitteilung der Verbesserungen zu unterlassen, falls
der Lizenznehmer mit dem Lizenzgeber oder mit ihm verbundenen
oder mit anderen Unternehmen in Wettbewerb tritt (Art.2 Abs.1
Nr.18). AuBerdem kann der Lizenzgeber vom Lizenznehmer einen
Nachweis fordern, daf} das iiberlassene Know-How nicht fiir die Her-
stellung vertragsfremder Erzeugnisse oder fiir die Erbringung anderer

als der vertragsgegenstiandlichen Dienstleistungen verwendet wird.

Die Vorschrift schiitzt den Lizenzgeber vor dem etwaigen Wettbewerb
seines Vertragspartners in den Bereichen Forschung und Entwicklung,

Herstellung, Gebrauch oder Vertrieb. Zum anderen trdgt sie dem Inte-

% Deswegen wird im Lizenzvertragsrecht eine implizite Ausiibungspflicht des
ausschlieBlichen Lizenznehmers anerkannt. Ausgehend davon sahen Vorgénger-
verordnungen vor, da3 der ausschlieBliche Lizenzgeber bei unzureichender Aus-
ibung ein Recht zur Kiindigung der AusschlieBlichkeitszusage haben miisse
(Art. 9 Nr. 3 GVO-Patent; Art. 7 Nr. 3 GVO-Know-How). Die GVO-TT enthélt
eine vergleichbare Regelung nicht.

659 vgl. GroB in Wiedemann, § 13 EG-Kartellrecht, Rn. 114, stellt die Anwendbar-
keit der Regelung in Frage wegen der Schwierigkeit, dem Lizenznehmer einer
einfachen Lizenz eine bestefforts-Klausel aufzuerlegen.
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resse des Lizenzgebers an der Sicherung seines Know-How Rech-
nung. Andernfalls konnte der Lizenzgeber auf die Lizenzierung seiner

Technologie verzichten®®.

Diese Klausel kann jedoch den Lizenznehmer faktisch zur Enthaltung
vom Wettbewerb mit konkurrierenden Erzeugnissen zwingen. Trotz-
dem sieht die Kommission hierin keine spiirbare Beschrinkung und
geht davon aus, daB3 der Fortfall der AusschlieBlichkeit wettbewerbs-

.. -661
fordernd sei” .

Problematisch erscheint zudem, daBl der Kiindigungsvorbehalt des
Lizenzgebers auch ein Wettbewerbsverbot mit anderen Unternehmen
einschlieBen kann. Ubrigens besteht eine Unklarheit, ob der Vorbehalt
des Lizenzgebers, Verbesserungen nicht mehr zu lizenzieren, auch
dann aufrechterhalten werden kann, wenn Vertragspartner gem. Art.2
Abs.1 Nr.4 die gegenseitige Lizenzerteilung in bezug auf Verbesse-
rungen vereinbart haben. Deshalb wére es sinnvoll, entsprechende

Bestimmungen im Vertrag festzulegen.

Die Beweisforderung des Lizenzgebers erfalit sowohl das eigenstén-
dige als auch das Patent begleitende Know-How. Die Verpflichtung
des Lizenznehmers, den geforderten Nachweis zu bringen, kann auch

unabhingig vom Kiindigungsrecht vereinbart werden®®.
S-Freistellungshindernde Klauseln (,,schwarze Liste®)

In Art.3 werden eine Reihe von Vertragsklauseln aufgefiihrt, deren
Aufnahme in einer Lizenzvereinbarung die Gruppenfreistellung insge-

samt ausschliefit. Nach Ansicht der Kommission 148t sich bei solchen

660 vol. Komm. v. 13.10.1988, ABI. 1988 L 309/34 —DeltaChemie/DDD (=GRUR
Int. 1989, 220).

661 Komm. v. 15.10.1990, ABI. L 299/64, 69 —Cekacan; kritisch Gleiss/Hirsch, Art
85 (1), Rn. 929.

662 Ullrich in Immenga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienut-
zungsvertrige, Rn. 75, Fn. 525.
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Verpflichtungen nicht allgemein vermuten, dal} sie zu den von Art.81
Abs.3 EGV geforderten positiven Wirkungen fiihren, wie dies fiir eine
Gruppenfreistellung erforderlich wire®®”. Enthilt die Lizenzvereinba-
rung eine der unzuldssigen Klauseln, entféllt die Gruppenfreistellung
auch fir die weiteren Klauseln (sog. Alles oder Nichts-Prinzip). Den
Vertragsparteien bleibt dann nur die Moglichkeit, tiber das Einzelfrei-

stellungsverfahren die Freistellung zu erreichen®®.

Die Aufzihlung in Art.3 ist abschliefend®®

. Die Zahl der ,,schwarzen
Klauseln* ist im Vergleich zu der GVO-Patent (11 Klausel) und zur
GVO-Know-How (12 Klausel) auf sieben Klausel reduziert worden,
wodurch die Kommission die Schaffung des groferen Gestaltungsfrei-
raumes fiir die Vertragspartner sowie die Verwaltungsentlastung
durch moglichst wenige Einzelfreistellungen bezweckte®®. Die Kiir-
zung der schwarzen Liste hat allerdings nicht zur Folge, da3 die ge-
strichenen Klauseln®’ generell als unbedenklich zu behandeln sind.
Sie sind in der Regel als ,,graue Klauseln* einzustufen und deshalb im

Widerspruchverfahren freizustellen, weil sie weder von Art.1 und 2

erfaBit werden, noch unter Art.3 fallen®®®.
a) Preisbindungen

Preisbindungen sind vom spezifischen Gegenstand des Schutzrechts
nicht gedeckt und fallen gem. Art.81 Abs.1 lit.a EGV unter das Kar-

tellverbot®®. Sie stellen eine schwerwiegende ,,hard core* Wettbe-

663 Erwigungsgrund Nr.19 GVO-TT; Meyer, GRUR Int. 1997, 498, 502; Stoffmehl,
CR 1996, 305, 307.

664 Axter in Pfaff, A III, Rn. 338; Kleinmann, EWS 1996, 149, 152; Jestaedt in Lan-
gen/Bunte, (9. Aufl.), Art. 81 —Fallgruppen, Rn. 271.

565 GroB in Wiedemann, §13 EG-Kartellrecht, Rn. 119.

56 Chrocziel in FS fiir Lieberknecht, S. 295.

7 Darunter fallen zB. Nichtangriffsklausel, Kopplungsabreden und
Langstlaufklauseln, s. zum Katalog ehemals schwarzgelisteter Klauseln Axter in
Pfaff, A III, Rn. 340.

58 Chrocziel in FS fiir Lieberknecht, S. 298 f.

69 Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 278; Sucker/Guttuso in G/T/E, Art.85
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werbsbeschrankung dar und sind auch im Einzellfal kaum freistell-

670
bar®”’.

Nach Art.3 Nr.1 sind die Beschriankungen eines Vertragspartners hin-
sichtlich der Festsetzung der Preise, Preisbestandteile oder Preisnach-
lasse fiir die Lizenzerzeugnisse verboten, weil sie den Lizenznehmer

in der Nutzung der tiberlassenen Technologie stark beschrinken®”".

Die Vorschrift erfalit jede Art der Preisfestsetzung, insbesondere Fest-
preis-, Mindestpreis- oder Hochstpreisbindungen®”. Sie gilt auch un-
abhédngig davon, ob anderen Lizenznehmern ebenfalls Preisbeschrén-
kungen auferlegt werden. Demgegeniiber sind bloBe Preisempfehlun-

gen in der Regel unbedenklich®”.

b) Wettbewerbsverbot

Art.81 Abs.1 EGV untersagt die Vereinbarungen, welche eine Ver-
hinderung, Einschriankung oder Verfilschung des Wettbewerbs inner-
halb des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken. Dement-
sprechend entfillt die Gruppenfreistellung, wenn ein Vertragspartner
(in der Praxis héufig Lizenznehmer) in seiner Freiheit beschrinkt

wird, in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Herstellung,

-Fallgruppen, Rn. 201; Gleis/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 876; Nach § 20 Abs. 2 Nr.
2 GWB (a.F.) waren die Preisbindungen des Lizenznehmers unbedenklich. Mit
der 6. GWB-Novelle ist diese Freistellung gestriechen und somit der offenbare
Konflikt mit EG-Recht ausgerdaumt worden.

7 GroB in Wiedemann, § 13 EG-Kartellrecht, Rn. 120; Ullrich in Immen-
ga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsvertrage, Rn.
81; Gleis/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 876.

7' Erwigungsgrund Nr. 24 GVO-TT; Meyer, GRUR Int. 1997, 498, 503.

672 s. zur Unzulissigkeit von Mindestpreisen EuGH Slg. 1919, 1940 —Erauw-
Jacquery/La Hesbignonne, Komm. v. 21.9.1978, ABl L 286/23, 32 -
Maissaatgut, wobei genmeinsame Wiederverkaufpreisfestsetzung als ein Ver-
sto3 gegen Art. 85 Abs.1 (a.F.) beurteilt wurde.

573 Gleis/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 876; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnun-
gen, Band II, GVO 2349/84, Art. 3, Rn. 45; Kleinmann, EWS 1996, 149, 153;
vgl. Ullrich in Immenga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologie-
nutzungsvertrdge, Rn. 81, hilt die Preisempfehlungen fiir bedenklich, soweit ihre
praktische Befolgung konzertiert erfolgt.
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Gebrauch oder Vertrieb mit dem anderen Vertragspartner, mit diesem
verbundene oder mit anderen Unternehmen in Wettbewerb zu treten

(Art.3 Nr.2).

Zweck der Vorschrift ist es, den Wettbewerb mit alternativen Techno-
logien offenzuhalten. Nach Ansicht der Kommission wirken Konkur-
renzverbote den technischen und wirtschaftlichen Fortschritt verhin-
dernd aus®”*. Ein Wettbewerbsverbot kann die Lizenznehmer daran
hindern, ihre Produktionsskala zu erweitern, und bindet die Zukunft
ihres Unternehmens eng an das lizenzierte Patent. Dies kann dazu
fiihren, daf3 der Lizenznehmer aus dem Markt ausscheiden mul3, wenn

die iiberlassene Technologie iiberholt ist®”.

Die Vorschrift bezieht sich grundsétzlich auf unmittelbare oder mit-
telbare Wettbewerbsverbote. Sie 148t jedoch best efforts-Klauseln und
den Kiindigungsvorbehalt des Lizenzgebers beim Lizenznehmerwett-
bewerb (Art. 2 Abs.1 Nr. 17 und 18) unberiihrt, die den Lizenznehmer
hinsichtlich eigener Forschungs- und Entwicklungsaktivititen mittel-
bar beschrianken oder faktisch dazu zwingen konnen, den Wettbewerb

mit konkurrierenden Erzeugnissen zu unterlassen.

Dasselbe gilt, wenn sich indirekte Wettbewerbsbeschrankungen aus
den zuldssigen Mindestmengen- und Mindetsnutzungsabreden erge-
ben. In Ausnahmefillen kann die Kommission die Gruppenfreistel-
lung jedoch entziehen, wenn genannte Klauseln explizit auf ein Kon-

kurrenzverbot gerichtet sind (Art.7).

Generell beanstandet die Kommision ausdriickliche Wettbewerbsver-
bote und 148t diese nur in Ausnahmefillen zu. Dies gilt beispielswei-

se, wenn das Wettbewerbsverbot der Sicherung von berechtigten Inte-

7 Erwigungsgrund Nr. 21 GVO-Patent; Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn.
1085; Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn.203.
67 Komm. 4. WB, Ziff. 30; Wedekind, S.204; Gleis/Hirsch, Art. 85 (1), Rn.924.
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ressen des Lizenzgebers dient, etwa zum Schutz vor dem Know-How-

Abfluss unabdingbar ist®’®

. Im {ibrigen kann eine Einzelfreistellung
bei der Verbindung der Herstellungs- oder Vertriebslizenz mit einer
Markenlizenz in Betracht kommen, wenn das Wettbewerbsverbot fiir
den Erwerb und die Aufrechterhaltung der Markenreputation notwen-
dig ist®”’.

Die Regelung erfaf3t nicht nur Wettbewerbsbeschrankungen zugunsten
eines Vertragspartners, oder mit ihm verbundener Unternehmen, son-

dern auch solche zugunsten dritter Unternehmen. Sie findet hingegen

keine Anwendung auf Wettbewerbsverbote fiir Drittstaaten.
¢) Absolute Gebietsschutzklauseln

Freistellungshindernd ist weiterhin eine Vereinbarung, wonach die
Vertragspartner (oder einer von ihnen) ohne sachlichen Grund ver-
pflichtet sind, Auftrdge von Verbrauchern oder Widerverkdufern aus
ithren jeweiligen Gebieten, die Erzeugnisse in anderen Gebieten inner-
halb des Gemeinsamen Marktes absetzen wollen, nicht auszufiihren

(Art.3 Nr.3 lit.a).

Die Vorschrift dient der Sicherung des freien Warenverkehrs im Ge-
meinsamen Markt und verbietet Lieferverweigerung zur Beschrén-
kung des Parallelhandels®’®. Somit miissen die Vertragspartner bestell-
te Erzeugnisse ausliefern, auch wenn diese von den Abnehmern

zwecks Parallelexporten bezogen werden.

676 Komm. v. 13.10.1998, ABI. L 309/34, 38, 41 —Delta Chemie/DDD; Ullrich in
Immenga/Mestméacker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsvertrige,
Rn. 80; Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 927 ff.

77 Komm. v. 23.12.1977, ABI. 1978 L 70/ 69, 76 —Campari; Komm. v. 23.3.1990,
ABI. 1990 L 70/69 —Moosehead/Whitbread; Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn.
283; Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 930.

678 Kleinmann, EWS 1996, 149, 153; vgl. Erwigungsgrund Nr. 17 GVO-TT; Meyer,
GRUR Int. 1997, 498, 503.
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Art.3 Nr.3 lit.a betrifft nur Verbraucher oder Widerverkédufer mit Sitz
im Gebiet des angesprochenen Vertragspartners, und nicht Kunden
aus dem Gebiet des jeweils anderen Vertragspartners oder anderen
Lizenznehmers. Die Regelung gilt lediglich fiir Exporte durch Kunden
der Vertragspartner, wiahrend aktive und passive Vertriebsverbote des
Lizenznehmers gem. Art.1 Abs.1 Nr.5 und 6 zuldssig sind. Zwischen
dem passiven Vertrieb eines Lizenznehmers im Gebiet der anderen
Lizenznehmer und einem Verkauf an Kunden innerhalb seines Li-
zenzgebietes, die dann die Erzeugnisse an Abnehmer im Gebiete der
Parallellizenznehmer weiterverkaufen, besteht nur ein gradueller Un-
terschied. Insbesondere konnen Parallelexporte durch Dritte mittels
Versendungskauf dem Vertrieb durch den Lizenznehmer selbst sehr

nahe kommen®”’.

Die Kenntnis des Lizenznehmers, dal3 seine Abnehmer die Produkte in
andere Lizenzgebiete absetzen (wollen), rechtfertigt eine Verpflich-
tung zur Lieferverweigerung nicht®®. Ein Verstol gegen Art.1 Abs.1
kann allerdings vorliegen, wenn ein Vertragspartner die ihm gem.
Art.1 Abs.1 auferlegten Verpflichtungen durch die formale Einschal-

tung eines Mittelmannes bewuft unterlauft®'.

Dabei ist die Freistellung nicht ausgeschlossen, wenn die Lieferver-
weigerung auf einem objektiv gerechtfertigten Grund beruht. Ob ein
derartiger Grund gegeben ist, richtet sich nach den Umstinden des

Einzelfalles®®. Beispiclsweise sind die Errichtung eines selektiven

67 Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 339; Wiedemann, Gruppenfreistellungsver-
ordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 3, Rn. 86.

5% Bunte/Sauter, Teil III, GVO 2349/84, Rn. 64; Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn.
1006; Ullrich in Immenga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologie-
nutzungsvertrage, Rn. 77, Fn. 535.

81 GroB in Wiedemann, § 13 EG-Kartellrecht, Rn. 124; Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1),
Rn.1006; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO
2349/84, Art. 3, Rn.86.

682 Vgl. Ullrich in Immenga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologie-
nutzungsvertrage, Rn. 77, sieht iiber die bloB objektive Rechtfertigung der Lie-
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Vertriebsytems, Kapazititsengpédsse oder mangelnde Vorréte als sach-
liche Griinde zu betrachten. Ungerechtfertigt ist dagegen ein bloBes
Interesse der Vertragsparner, sich oder andere Lizenznehmer vor Pa-

rallelimporten zu schiitzen®.

Andererseits untersagt Art.3 Abs.3 lit.b die Vereinbarungen, welche
auf die praktische Erschwerung oder schutzrechtliche Verhinderung
des Bezugs oder Absatzes von Lizenzprodukten gerichtet sind. Die
Vorschrift betrifft die Verpflichtung der Vertragspartner (oder eines
von ihnen) zur Geltendmachung der Rechte an geistigem Eigentum
zwecks Verhinderung der Parallelimporte von Produkten, die vom
Lizenzgeber oder mit seiner Zustimmung innerhalb des Gemeinsamen

Marktes in Verkehr gebracht worden sind.

Da Patentrechte nach dem ersten rechtmifligen Inverkehrbringen des
Lizenzerzeugnisses ohnehin erschopft sind, beschrinkt sich die Wir-
kung der Vorschrift im wesentlichen auf die Geltendmachung unbe-
griindeter Patentverletzungsklagen®*. Zulissig ist dagegen eine Ver-
pflichtung des Lizenznehmers, gegen Importe von Lizenzerzeugnissen
aus Drittstaaten vorzugehen, die dort vom Lizenzgeber oder mit seiner
Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind, weil in diesem Fall die

Erschépfung der Schutzrechte nicht eintritt®.

Weiterhin erfalit die Vorschrift andere Maflnahmen der Vertragspart-
ner zum Zwecke der Behinderung von Parallelimporten. Somit sind
die den Kunden auferlegten Ausfuhrverbote in andere Mitgliedstaaten
sowie jede Bezugserschwerungen, wie Verweigerung von Garantie-

oder Serviceleistungen fiir Erzeugnisse, die innerhalb des Gemeinsa-

ferverweigerung hinaus als erforderlich an, da3 die Sachlichkeit der Griinde sich
aus der fraglichen Vereinbarung ergibt.

5% Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 218.

684 Korah, S. 86; Bunte/Sauter, Teil 11, GVO 2349/84, Rn. 67; Wiedemann, Grup-
penfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 3, Rn. 97,
Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 220.
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men Marktes rechtmifig in Verkehr gebracht worden sind, unzulds-
686

sig
Dasselbe gilt, wenn die in Art.3 Nr.3 genannte Lieferverweigerungen
die Folge einer Abstimmung zwischen den Vertragspartnern sind
(Art.3 Nr.3 letzter Hs.). Gemeint sind hierbei die koordinierte Verhal-
tensweise der Vertragspatner im Sinne des Art.81 Abs.1 EGV. Inso-
fern stellt ein autonomes Verhalten eines Vertragspartners, ausfuhr-
willige Abnehmer nicht zu beliefern, keinen Versto3 gegen Art.3 Nr.3
dar. Dies kann jedoch gem. Art.7 Nr.3 lit.a zur Entziechung der Grup-

penfreistellung fiihren.
d) Abnehmerbeschrinkungen

Die Gruppenfreistellung ist ausgeschlossen, wenn einem Vertrags-
partner Beschrinkungen hinsichtlich seiner moglichen Abnehmer in
demselben technischen Anwendungsbereich oder in demselben Pro-
duktmarkt auferlegt werden (Art.3 Nr.4). Im Unterschied zu den Vor-
gingerverordnungen gilt dies dann, wenn die Vertragsparteien vor
dem Abschluss der Lizenzvereinbarung konkurrierende Hersteller
waren®®’. Das Ziel der Vorschrift ist, es zu blockieren, daB die Tech-

nologieiiberlassung als Mittel zur Wettbewerbsverhinderung zwischen

Herstellern konkurrierender Erzeugnisse miflbraucht wird.

Wird eine Kundenbeschriankungsklausel zwischen Unternehmen ver-

einbart, die nicht miteinander im Wettbewerb stehen, so unterliegt die

5% EuGH Slg. 1982, 329, 349 —Polydor/Harlekin.

5% EuGH Slg. 1985, 3933, 3943 ff. —Swatch.

87 Nlach Art. 10 Nr. 17 sind die Hersteller ,,konkurrierende Hersteller”, die die Pro-
dukte anbieten, die vom Verbraucher aufgrund ihrer Eigenschaften, ihres Preises
und ihres Verwendungszwecks als untereinander austauschbar oder substituier-
bar angesehen werden.
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Vereinbarung einer Einzelpriifung im Rahmen des Widerspruchsver-

fahrens®?.

Die Abnehmerbeschrinkungen sind nicht zum spezifischen Gegens-
tand des Schutzrechts zu zihlen®®. Ferner greifen sie in die Hand-
lungsfreiheit des Lizenznehmers ein und sind geeignet zur wettbe-

werbsbehindernden Marktaufteilung®.

Als unzuldssige Klauseln zdhlt die Vorschrift beispielsweise die Ver-
bote auf, bestimmte Abnehmergruppen zu beliefern®", sich bestimm-
ter Vertriebsformen zu bedienen oder bestimmte Verpackungsformen

zu benutzen.

Unzuldssig ist vor allem die Aufteilung von Abnehmergruppen, wie
Industrieabnehmer/Endverbraucher, GroB3-/Einzelhandel, zwischen
den Vertragspartnern. Second-sourcing Klauseln sind davon ausge-
nommen (Art.2 Abs.1 Nr.13). Im Hinblick auf den Vorschriftszweck
und die Rechtssicherheit mull auch ein Vorbehalt des Lizenzgebers,
bestimmte einzelne Kunden selbst zu beliefern, als freistellungshin-

dernd betrachtet werden®*?.

Ebenso kann einem Vertragspartner nicht untersagt werden, sich be-
stimmter Vertriebsformen zu bedienen. Somit soll jeder Partei freiste-
hen, sich autonom fiir die Durchfiihrung einer Vertriebsart zu ent-

scheiden. Umstritten ist, ob eine Kundenbeschrankung in dem Fall

6% Erwidgungsgrund Nr. 23 GVO-TT; Axter in Pfaff, A III, Rn. 347; Ebel, WuW
1996, 779, 783.

%% Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 279; a.A. DVGRUR, GRUR 1994, 711, 717.

" Bunte/Sauter, Teil IIl, GVO 2349/84, Rn.55; Axter, GRUR 1985, 581, 592;
Wedekind, S.174. Die Kommission sicht den Ausschlul abnehmerspezifischer
Beschriankungen von der GVO-TT als tibervorsichtig an, und spricht sich fiir die
Freistellung solcher Beschrankungen aus, insbesondere wenn es sich um eine
Vereinbarung zwischen Nicht-Wettbewerbern handelt, s. dazu EB Nr. 145.

%! Eine Kundenbeschrinkung liegt auch im Falle der Zuweisung bestimmter Ab-
nehmergruppe an eine der Parteien vor.
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gestattet werden kann, in dem die Stellung des Lizenznehmers der
eines Vertriebshédndlers entspricht und daher kartellrechtliche Grund-
sitze iiber die Zuléssigkeit selektiver Vertriebssysteme anwendbar

%% In der Maissaatgut-Entscheidung sah die Kommission eine

waren
Kundenbeschrinkung in dem Fall als freistellungsfahig an, da Li-
zenzprodukte aufgrund der Qualitatssicherung lediglich an bestimmte
Firmen verkauft werden diirfen, die ausreichende persénliche und
sachliche Garantien bieten, sofern die Auswahl der Widerkédufer nach
objektiven Kriterien getroffen wird®*.

Die Vorschrift erfalit ferner die Verpflichtung zur Verwendung be-
stimmter Verpackungsformen, welche weder die Natur des Lizenzge-
genstands, noch die Qualitdtskriterien bedingen und vielmehr auf
Kundenaufteilung gerichtet sind. Im Gegensatz dazu sind die Verpa-
ckungsvorschriften zuldssig, die der Sicherung der Produktqualitét
oder dem Verbraucherschutz dienen. In Fillen, in denen allen Lizenz-
nehmern die gleiche, auch vom Lizenzgeber verwendete, Verpa-
ckungsform vorgeschrieben wird, kommt die Anwendung des Art.3
Nr.4 wegen des Fehlens einer Kundenaufteilungswirkung nicht in

Betracht®”.

SchlieBlich bleibt die Verpflichtung des Lizenznehmers, zur Kenn-
zeichnung des Lizenzproduktes ausschlieBlich die vom Lizenzgeber

bestimmte Marke oder die von ihm bestimmte Aufmachung zu ver-

%2 a.A. Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84,
Art. 3, Rn. 52; Axter, GRUR 1985, 581, 592; vgl. auch Komm. 9. WB, Ziff.114
f. -Franzosischer Staat—Suralmo.

5% bejahend bei der Verbindung einer Patentlizenz mit einer Markenlizenz Koch in
Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 279; dhnlich Sucker/Guttuso in G/T/E, Art.85
-Fallgruppen, Rn. 192; zuriickhaltend Wedekind, S. 175.

% Komm. WuW/E EV 782, 786 —Maissaatgut.

5 Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band 11, GVO 2349/84, Art.3,
Rn.56; vgl. Ullrich in Immenga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Techno-
logienutzungsvertrage, Rn. 84, in der Meinung, daf} derartige Bindung aller Li-
zenznehmer nur individuell freizustellen ist.

212



wenden (Art.1 Abs.1 Nr.7), vom Freistellungsverbot des Art.3 Nr.4

unbertihrt.
¢) Mengenbeschrinkungen

Die Unzuldssigkeit von Mengenbeschriankungen ist wettbewerbspoli-
tisch umstritten. Die Einstufung der Mengenbeschrankungen als
schwarze Klauseln in Vorgidngerverordnungen ist heftig kritisiert wor-
den. Es ist vorgebracht worden, allein der Patentinhaber konne
festlegen, in welchem Umfang die Nachfrage nach den lizenzierten
Erzeugnissen befriedigt werden solle; dies sei wesentlicher Teil des
Bestands des Schutzrechts, dessen Beschrankung einen Versto3 gegen

Art. 36 (Art. 30 n.F.) EGV darstelle®".

SchlieBlich hat die Kommission in der Begriindungserwéigung zum

Ausdruck gebracht, dal mengenméBige Beschrankungen Ausfuhrver-

boten gleichkommen koénnen®’

. Angesichts dieser Begriindung ging
man in der Literatur davon aus, dal Mengenbeschrdnkungen nur dann
als unzuldssig zu betrachten sind, wenn sie tatsdchlich in ihrer Wir-

kung einem Ausfuhrverbot gleichkommen®”®

. Diese Auslegung hat die
Gegenansicht aufgrund des klaren Wortlauts der Vorschrift sowie des
Tatbestandes, dall die Bedenklichkeit der Mengenbeschriankungen

nicht allein von einer derartigen Wirkung abhingt, beanstandet®”’.

Die Kommission hat bei der Ausgestaltung der GVO-TT ihre negative
Haltung gegen Mengenbeschrinkungen beibehalten’”. Gem. Art.3

6% Vgl. z.B. Stellungnahme der DVGRUR, GRUR 1979, 837, 842; sowie die Stel-
lungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses des Européischen Parlements
v.4.7.1984, ABI. 1984 C 248/11.

%7 Erwagungsgrund Nr. 23 GVO-Patent.

%% Albrechtskirchinger, GRUR Int. 1984, 565, 570; Ebel, WRP 1985, 387, 389;
Bohlig, GRUR Int. 1986, 97, 102.

% Bunte/Sauter, Teil III, GVO 2349/84, Rn. 52; Axter, GRUR 1985, 581, 592;
Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 3,
Rn. 41.

%0 Kritisch Meyer, GRUR Int. 1997, 498, 499, verteidigt die Zulassigkeit von Men-
genbeschriankungen, weil eine Lizenzierung wenigstens Moglichkeiten zur Wa-
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Nr.5 sind die Beschriankungen hinsichtlich der Menge der herzustel-
lenden oder zu vertreibenden Lizenzerzeugnisse oder hinsichtlich der
Zahl der lizenzpflichtigen Handlungen verboten. Dort sind allerdings
Ausnahmen fiir Eigenbedarfsdeckung (Art.1 Abs.1 Nr.8) und ,,second
sourcing® Fille (Art.2 Abs.1 Nr.13) vorgesehen.

Die Vorschrift erfalit vor allem die Hochstmengenbeschrankungen.
Der Grund liegt insbesondere in der Gefahr, daf} diese Beschridnkun-
gen gleiche Wirkungen haben konnen, wie verbotene Ausfuhrbe-
schrinkungen’'. Also durch die Festlegung einer Hochstmenge, die
der Aufnahmefdhigkeit des dem Lizenznehmer zugewiesenen Gebiets
entspricht, kann der Lizenznehmer von der Befriedigung der sponta-

nen Bestellungen aulerhalb des Lizenzgebiets abgehalten werden.

Dariiber hinaus greifen die Hochstmengenbeschrinkungen in das
Marktverhalten des Lizenznehmers ein, seine Produktions- und Ab-
satzpolitik autonom zu bestimmen’®>. Der Hauptzweck einer Lizenz
ist die Nutzungsgestattung und nicht die Errichtung eines Produkti-
ons- und Vertriebssystems, bei dem der Lizenzgeber die Marktpolitik

des Lizenznehmers steuert.

Die Freistellung von Hochstmengenbeschrankungen 146t sich auch
nicht mit der Begriindung gerechtfertigen, daf3 sie fiir die Sicherung
der Lizenzbereitschaft schwiécherer Lizenzgeber gegeniiber potenten

Lizenznehmern notwendig seien. Denn die Wettbewerbsfahigkeit des

Warenerzeugung bzw. zum Warenvertrieb vermehre; dhnlich Kleinmann, EWS
1996, 149, 151, vgl. auch EB Nr. 146 ff., wobei die Kommission die Zuldssig-
keit der Mengenbeschriankungen zur Diskussion stellte und die Meinung vertrat,
dafl die Mengenbeschrankungen bei Vertrdgen zwischen Nicht-Wettbewerbern
keine Einschrankung des Wettbewerbs zwischen den Parteien bewirken konnen,
weil der Lizenznehmer ohne die Lizenz gar nicht auf dem Markt wire.

! Erwdgungsgrund Nr. 24 GVO-TT; Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 787; Schaub in
FK, § 20 GWB, Rn. 132.

2 Komm. WuW/E EV 782, 784 -Maisaatgut; Sucker in G/T/E, Art. 85 —
Fallgruppen, Rn. 181; Schaub in FK § 20 GWB, Rn. 132.

214



Lizenzgebers kann allenfalls durch sachliche, raumliche und zeitliche

Nutzungsbeschrankungen geschiitzt werden.

Mengenbeschrankungen konnen nicht nur bei Stiickzahlbegrenzungen
fiir die Herstellung oder den Vertrieb von Erzeugnissen, sondern auch
bei Kapazititsbestimmungen, Anlagen-, Standort- oder Gerdtebindun-
gen vorliegen und den Verwendungsbeschrankungen nahekommen,
deren Zuldssigkeit und Abgrenzung dann entsprechend ihrem Zweck
vorzunehmen ist. Dienen sie nur der Gebiihren- und Nutzungskontrol-

le, sind sie regelmiBig zuldssig’”.

Die Kommission betrachtet die Verpflichtung des Lizenznehmers, das
unter Lizenz hergestellte Erzeugnis in ausreichender Menge zu produ-

704
d

zieren, nicht als wettbewerbsbeschriankend ™. Parallel zum deutschen

Recht ist die Zuldssigkeitsgrenze jedoch liberschritten, wenn die Min-

destmengenverpflichtung faktisch ein Konkurrenzverbot bewirkt’”.

SchlieBlich bedingt die Legalisierung der Beschrankungen im Sinne

des Art.3 Nr.5 eine Einzelfreistellung.
f) Ubertragung von Verbesserungserfindungen

Art.3 Nr.6 untersagt die Verpflichtung des Lizenznehmers zur ganzen
oder teilweisen Ubertragung von Verbesserungen oder neuen Anwen-

dungsformen der tiberlassenen Technologie auf den Lizenzgeber.

Die Vorschrift stellt das Recht des Lizenznehmers auf eigenstéindige
Verwertung seiner Verbesserungserfindungen im Vordergrund gegen-
iiber dem berechtigten Interesse des Lizenzgebers an der Beteiligung
an Fortentwicklungen. Hiermit wird eine ungerechtfertigte Auswei-

tung der lizenzierten Patente verhindert, daB3 der Lizenzgeber seine

793 Ullrich in Immenga/Mestmécker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienut-

zungsvertrige, Rn. 77, 82.
"% vgl. Art.2 Abs.1 Nr.9; Komm. WuW/E EV 365, 366 -Burroughs/Geha.
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Monopolstellung als Mittel zum Erwerb anderer Patente benutzt’*.

AuBerdem verliert der Lizenznehmer nicht seinen Anreiz zu Eigen-
entwicklungen’®’ und behilt die Moglichkeit bei, als Wettbewerber im

Lizenzmarkt zu erscheinen.

Das Verbot des Art.3 Nr.6 betrifft die Ubertragung von Verbesse-
rungserfindungen. Mit der Ubertragung ist der Wechsel der Rechtsin-
haberschaft gemeint. Unzuléssig ist ferner die Pflicht des Lizenzneh-
mers, die Verbesserungen dem Lizenzgeber zur Schutzrechtsanmel-
dung im eigenen Namen zu iiberlassen. Eine Ausnahme kann in Be-
tracht kommen, wenn der Lizenznehmer fragliche Verbesserung nicht
zum Schutz bringen will. Es kommt in diesem Fall darauf an, ob der
Lizenznehmer in seiner Entscheidung {iber die Schutzrechtsnahme im

Zeitpunkt des Anfalls der Verbesserung frei ist’.

Die Verpflichtung des Lizenznehmers, dem Lizenzgeber Miteigentum

an Verbesserungspatenten einzurdumen, hat die Kommission als unzu-
lassig angesehen. Der Grund lag darin, dafl der Lizenzgeber durch
derartiges Miteigentumsrecht in der Lage wére, den Lizenznehmer
nach Vertragsablauf an einer selbststdndigen Verwertung eigener Er-

findung zu hindern’®.

Die ,teilweise* Ubertragung im Sinne der Vorschrift bedeutet die U-
bertragung nur eines Teils der Verbesserungserfindungen, also nicht
eines Teils der Rechte an einer bestimmten Erfindung. Insofern

kommt die Erteilung einer ausschliefSlichen Lizenz an Verbesserungs-

95 Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 783 ff.; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 131.

" Komm. v. 12.7.1985, ABL. L 233/22,29 —Velcro/Aplix; vgl. auch Erwigungs-
grund Nr. 24 GVO-Patent.

7 K omm. v.13.12.1985, ABL. L 369/9,15 —Rosen; Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85
-Fallgruppen, Rn. 154; Gleis/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 898; vgl. Koch in Gra-
bitz/Hilf, Art. 85, Rn. 290.

"% Ullrich in Immenga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienut-
zungsvertrige, Rn. 85; Gleis/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 898.

"9 Komm. 10. WB, Ziff. 127 —Nodet-Gougis/Lamazou.
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erfindungen der ,teilweisen Ubertragung nicht gleich’’. Die Ver-
pflichtung zur Erteilung ausschlieBlicher Lizenzen an Verbesserungs-
erfindungen stellt eine graue Klausel dar und kann im Widerspruchs-

verfahren legalisiert werden.

g) Verlingerung der AusschlieBlichkeits- und der Gebietsschutz-

klauseln

Art.3 Nr.7 erklirt die Gruppenfreistellung fiir nicht anwendbar, wenn
die Verpflichtung des Lizenzgebers, anderen Unternehmen keine Li-
zenz zu erteilen, den in Art.1 Abs.2 und 3 vorgesehenen Zeitraum
iiberschreitet. Gleiches gilt, wenn ein Vertragspartner fiir einen je-
weils ldngeren Zeitraum als die im Art.1 Abs.2, 3 und 4 genannten
Zeitrdume hinaus verpflichtet wird, die Nutzung der iiberlassenen
Technologie in dem Gebiet des anderen Vertaragspartners oder ande-

rer Lizenznehmer zu unterlassen .

Die Kommission bezweckt damit, fiir Vereinbarungen mit ldngerer
Schutzfrist die Anwendung des Widerspruchsverfahrens gem. Art.4

auszuschlieBen’'!.

Das Freistellungsverbot gilt auch dann, wenn die Fristverlingerung in
einer getrennten Vereinbarung festgelegt ist’'> oder infolge der Einbe-

ziehung von Verbesserungen stattfindet’". In dem Fall, daB die Suche

1% Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 3,
Rn. 62; Gleis/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 900.

! Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 214; Ullrich in Immen-
ga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsvertrdge, Rn.
79; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 556/89, Art.
3, Rn. 55.

712 vgl. Kleinmann, EWS 1996, 149, 153, ist der Meinung, da3 nur die Vereinba-
rungen im Zeitpunkt des Abschlusses der urspriinglichen Lizenzvereinbarung,
und nicht solche, die spéter wahrend der Laufzeit der urspriinglichen Vereinba-
rung abgeschlossen werden, gemeint seien. Dem ist nicht zu folgen, weil weder
die Formulierung, noch der Zweck der Vorschrift eine derartige Auslegung
rechtfertigt.

n Nach Art.8 Abs.3 stellt die Laufzeitverldngerung der
Technologietransfervereinbarung durch Einbeziehung von Verbesserungen
keine Freistellungshindernis dar. Auch in einem solchen Fall ist die
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der Parteien nach Verbesserungen zu Innovationen fiihrt, die sich von
der tiberlassenen Technologie unterscheiden, kdnnen die Vertrags-

partner eine neue Vereinbarung mit neuen Schutzfristen treffen’'*.

Da Art.3 Nr.7 lediglich die Gruppenfreistellung blockiert, kdnnen
langere Zeitrdume fiir AusschlieBlichkeits- oder Gebietsschutz im

"5 Dies kann insbesonde-

Wege der Einzelfreistellung erlaubt werden
re bei einer Know-How-Vereinbarung zum Schutz der aufwendigen

und risikoreichen Investionen der Fall sein.
6- Widerspruchsverfahren

Art.4 regelt die Freistellung von Vereinbarungen mit Verpflichtungen,

die weder von den Artikeln 1 und 2 gedeckt werden, noch unter Art.3

fallen (sog. graue Klauseln). Das Widerspruchsverfahren gem. Art.4
ist schneller und einfacher als das ansonsten anzuwendende Einzel-
freistellungsverfahren716. Voraussetzung fiir eine Freistellung durch
Widerspruchsverfahren ist, da die fragliche Vereinbarung gem.
Art.1, 2 und 3 der VO Nr. 3385/947"" bei der Kommission angemeldet
wird und diese innerhalb von vier Monaten keinen Widerspruch gegen

die Freistellung erhebt.

In Art.4 Abs.2 sind zwei Beispiele von grauen Klauseln aufgefiihrt.
Genannt wird zunéchst die Verpflichtung des Lizenznehmers auf Qua-

litdtsvorgaben, Lizenznahmen oder Bezugspflichten, die weder fiir

dar. Auch in einem solchen Fall ist die Verlingerung der in Art. 1 Abs. 2-4 ge-
nannten Zeitraume verboten; Lutz, RIW 1996, 269, 271; Ebel, WuW 1996, 779,
784.

" Erwigungsgrund Nr. 14 GVO-TT.

™ Komm. v. 13.10.1988, ABIL. L 309/34 -Delta Chemie/DDD; vgl. auch Komm.
19.WB, Ziff. 60 —Pilkington/Corina.

16 Aufgrund der geplanten Reform der VO Nr. 17/62, durch welches das Anmelde-
system abgeschafft wird und somit das Widerspruchsverfahren obsolet wird,
weiste die Kommission jedoch darauf hin , daB die ,,grauen Klauseln* entweder
in den Anwendungsbereich der GVO-TT einbezogen oder als definitiv unzulés-
sig behandelt werden miissen (EB Nr. 7).
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eine technisch einwandfreie Nutzung der {iberlassenen Technologie,
noch fiir die Sicherung einheitlicher Produktqualitét erforderlich sind
(Art.4 Abs.2 lit.a). Die Regelung erginzt Art.2 Abs.1 Nr.5 und hailt
die Freistellungsmoglichkeit fiir den Fall offen, dal der Lizenzgeber
in Einzelféllen ein praktisches Bediirfnis auf Absicherung bestimmter

Standards auch ohne eine technische Notwendigkeit hat"'®.

Das zweite Beispiel betrifft die Nichtangriffsklausel, d.h. die Ver-
pflichtung des Lizenznehmers, den geheimen oder den wesentlichen
Chrakter des iiberlassenen Know-How oder die Giiltigkeit der lizen-
zierten Patente nicht anzugreifen (Art.4 Abs.2 lit.b). Im Unterschied
zu dem zuldssigen Kiindigungsrecht des Lizenzgebers im Falle des
Angriffs (Art.2 Abs.1 Nr.15) unterliegt die Freistellung ,,unmittelba-
ren* Angriffsverbotes der Uberpriifung der Kommission. Die Rege-
lung schafft einen groBen Ermessensspielraum, so da3 die Kommissi-
on nach den Besonderheiten des konkreten Falles sowie unter Bertick-
sichtigung der Wettbewerbsstruktur solche Klauseln zulassen oder

untersagen kann.

Lange Zeit sah die Kommission Nichtangriffsabreden als wettbe-
werbsbeschrinkend an’'’. Sie vertrat die Ansicht, daf} ein 6ffentliches
Interesse an der Vernichtung unrechtméBig erteilter Schutzrechte be-
steht, welches auch das Loyalitédtsinteresse des Lizenzgebers iiber-

720

ragt’”. Dem Lizenznehmer diirften grundsitzlich nicht Verhaltens-

77 ABI. 1994, L 377/28.

¥ Meyer, GRUR Int. 1997, 498, 505.

7 Komm. v. 9.6.1972, ABL 1972 L 143/31 —Davidson/Rubber; Komm. v.
18.7.1975, ABIL. 1975 L 222/34 —Kabelmetal/Luchaire; Gleiss/Hirsch, Art.85
(1), Rn.938; Ullrich in Immenga/Mestméacker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Tech-
nologienutzungsvertrdge, Rn. 88; Schaub, RIW 1986, 95, 96; s. zum Spiirbar-
keitserfordernis bei Nichtangriffsklauseln, Komm. v. 9.6.1972, ABI. L 143/39,
41f.  —Raymond/Nagoya.

720 Komm. v. 13.12.1985, ABL. L 369/9,16 —Rosen; Komm. v.10.1.1979, ABI. 1979
L 19/32 —Vaessen/Moris; Komm. v. 2.12.1975, ABL 1976 L 6/8 -
AOIP/Beyrard; Komm. v. 11.7.1983, ABI. 1983 L 222/1 —Windsurfing Interna-
tional.
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weisen verboten werden, die jedem Wettbewerber offenstehen, selbst
wenn der Lizenznehmer erforderliche Kenntnisse zum Angriff ohne

Lizenzierung nicht gehabt hitte’".

Dementsprechend sind die Nichtangriffsabreden in Vorgingerverord-

nungen als schwarze Klauseln qualifiziert worden’*

. Die Haltungsén-
derung der Kommission, Nichtangriffspflichten erst in GVO-TT als
graue Klauseln einzustufen, greift auf die differenzierende Entschei-
dungspraxis des EuGH zuriick. Ursprunglich sah der EuGH in den
Nichtangriffsklauseln einen Versto3 gegen Art.85 Abs.1 EGV (a.F.);
sie seien nicht vom spezifischen Gegenstand des Patents gedeckt, es
liege im 6ffentlichen Interesse, alle Hindernisse fiir die Wirtschaftsta-
tigkeit auszurdumen, die sich aus einem zu Unrecht erteilten Patent

ergeben konnten’*

. Hingegen hat er im Bayer/Siillhofer Urteil eine
Ansicht vertreten, dal bei der kartellrechtlichen Beurteilung von
Nichtangriffsklauseln auf den ,rechtlichen und wirtschaftlichen Zu-
sammenhang®, in dem sie stehen, abzustellen sei. Die Nichtangriffs-
pflicht habe keine wettbewerbsbeschrinkende Wirkung, wenn die
Lizenz unentgeltlicht erteilt werde oder sie sich auf ein technisch ii-
berholtes Verfahren beziehe, das vom Lizenznehmer nicht verwendet

.. 24
wiirde*.

Folglich ist eine Nichtangriffsabrede im Rahmen des Art.4 Abs.2 lit.b
freistellungsféhig, wenn sie im konkreten Fall gerechtfertigt und die
sich daraus zu ergebende Wettbewerbsbeschrankung nicht spiirbar
ist’®. Unzulissig ist dabei die Ausdehnung der Nichtangfriffspflicht

iiber den Gegenstand des Lizenzvertrags hinaus.

2! Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 168.

22 Art.3 Nr.1 GVO-Patent; Art.3 Nr.4 GVO-Know-How.

3 EuGH Slg. 1986, 611 —Winsurfing International/Kommission.

" EuGH Slg. 1988, 5249 -Bayer/Siillhifer; s. ausfiihrlich dazu Wedekind, S.130
ff.; Schaub RIW 1989, 216 ff.

7 Komm. v. 23.3.1990, ABL. 1990 L 100/32 -Moosehead/Whitebread; Komm. v.
9.6.1972 ABI. L 143/39, 41 f. —Raymond/Nagoya.
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Angesichts des exemplarischen Charakters von Art.4 Abs.2 (,,insbe-
sondere*) fallen auch Nichtangriffsklauseln beziiglich anderer Schutz-
rechte als Patenten unter das Widerspruchsverfahren. Dasselbe gilt fiir
die in Art.8 genannten AusschlieBlichkeitsrechte, die im Hinblick auf
die Anwendung der GVO-TT Patenten gleichgestellt sind.

Die Kommission weist ferner in Erwdgungsgrund Nr.23 darauf hin,
daB die in Art.3 Nr.4 genannten Klauseln (Abnehmeraufteilung) im
Rahmen des Widerspruchsverfahrens freizustellen sind, wenn sie

nicht zwischen den konkurrierenden Unternehmen vereinbart werden.

Die Anmeldung fiir Widerspruchsverfahren hat grundsitzlich nach der
VO Nr. 3385/94 zu erfolgen. Die Kommission kann die Unternehmen
von allen, im Formblatt A/B geforderten Angaben befreien, deren
Beibringung ihr nicht erforderlich erscheint. Im Allgemeinen wird
sich die Kommission mit der Ubermittlung des vollstindigen Wort-
lauts des Lizenzvertrags, mit einer Schitzung der Marktstruktur und
des Marktanteils des Lizenznehmers begniigen, die auf sofort erhaltli-

chen Informationen beruht’?®.

Legt die Kommission binnen vier Monaten keinen Widerspruch ein,
so ist die angemeldete Vereinbarung freigestellt. Die Viermonatsfrist
beginnt am Tag des Eingangs der Anmeldung bei der Kommission,
sofern die erforderlichen Unterlagen vollstindig eingereicht wurden

(Art.4 Abs.1 VO Nr. 3385/94).

Wenn die Kommission innerhalb von vier Monaten einen Wider-
spruch erhebt, sind nicht nur die grauen Klauseln nichtig, sondern

scheidet die Gruppenfreistellung nach wie vor fiir die gesamte Ver-

726 Erwigungsgrund Nr. 25 GVO-TT.

™7 Die Beibehaltung dieses Prinzips wurde heftig kritisiert; s. dazu die Stellung-
nahme der DVGRUR, GRUR 1995, 480, 481; Stoffmehl, CR 1996, 305, 309;
Winkler/Jugel, EuZW 1996, 364, 369; Kleinmann, EWS 1996, 149, 155.
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einbarung aus (sog. Alles oder Nichts-Prinzip)’*’

. Den Vertragspartei-
en verbleibt dann nur die Moglichkeit, bei der Kommission die Ertei-
lung einer individuellen Einzelfreistellung im Verfahren nach der VO
Nr. 17/62 zu beantragen (Art.4 Abs. 9). Die Auswirkung der Nichtig-
keit einiger Klauseln auf die Giiltigkeit des Vertrags richtet sich nach

nationalem Recht.

Grundsitzlich kann der Widerspruch von der Kommission jederzeit
zurlickgenommen werden. In dem Fall, da8 der Widerspruch auf An-
trag eines Mitgliedstaats erhoben worden ist und dieser seinen Antrag
aufrechterhilt, ist die Riicknahme des Widerspruchs erst nach Anho-
rung des Beratenden Ausschusses flir Kartell- und Monopolfragen

moglich (Art.4 Abs.6).

Nimmt die Kommission ihren Widerspruch zuriick, weil das Vorlie-
gen der Freistellungsvoraussetzungen von den Parteien dargelegt wur-
de, gilt die Freistellung vom Zeitpunkt der Anmeldung an (Art.4
Abs.7). Erfolgt die Riicknahme deswegen, weil die Parteien die Ver-
einbarung so gedndert haben, dal} sie die Freistellungsvoraussetzun-
gen erfiillt, so gilt die Freistellung von dem Zeitpunkt an, zu dem die
Anderung der Vereinbarung wirksam geworden ist (Art.4 Abs.8). In
der Vergangenheit wurde das Widerspruchsverfahren von Unterneh-
men wenig oder meist unzutreffend in Anspruch genommen, so daf3
die Vereinbarungen entweder vom Anwendungsbereich der Verord-
nung ausgenommen waren oder schwarze Klauseln enthielten’”®. Die
Fage, ob die von der Kommission in GVO-TT unternommenen Schrit-
te, etwa die Verkiirzung der Widerspruchsfrist von vier auf sechs Mo-
nate und die Verfahrenserleichterung, zur Losung dieser Problematik

beitragen werden, ist offen. Sicher ist, dal der Anwendungsbereich

2% Komm. 21. WB, Ziff.130; Komm. 22. WB, Ziff. 272.
™ Die Entzugsbefugnis beruht auf Art. 7 der VO Nr.19/65, wobei der Rat die
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des Widerspruchsverfahrens aufgrund der Streichung einiger schwar-

zen Klauseln in Vorgédngerverordnungen verbreitet wird.
7- Entzug der Freistellung

Art.7 ermoglicht der Kommission die Freistellung zu entziehen, wenn
die freigestellte Vereinbarung eine mit Art.81 Abs.3 EGV unvereinba-

729 Es handelt sich hier um ein Korrekturinsturi-

re Wirkung zeitigt
ment fiir Sonderfille, in denen die generell vermuteten positiven Wir-
kungen der freigestellten Technologietransfervereinbarungen nicht
eingetreten sind™’. Die Vorschrift fiihrt beispielhaft vier Entzugs-
Tatbestinde auf. Die Aufzihlung ist nicht abschlieBend’'. Im Ver-
gleich zu den Vorgingerverordnungen wurde die Liste der Eingriffs-
fille verkiirzt”>. Dies hindert allerdings nicht, da die gestrichenen

Tatbestdnde immer noch als Entzugsgriinde in Betracht kommen kon-

nen.

Die Entscheidung iiber den Freistellungsentzug hat eine ex nunc-

Wirkung’?

. Es handelt sich dabei um eine individuelle Entscheidung
der Kommission. Da hier die fiir Art.8 Abs.3 der VO Nr.17/62 gelten-
den Verfahrensgarantien gelten, kann die Entscheidung der Kommis-
sion von den betroffenen Unternehmen nach Art.230 Abs.2 EGV beim

EuGH angefochten werden.

Nachstehend werden die ,,insbesondere Fille in Art.7 erortert.

Kommission erméchtigt, in derartigen Fillen erforderliche MafBnahmen zu er-
greifen.

3% Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band 11, GVO 2349/84, Art.9,
Rn.1.

31 Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 225; Meyer, GRUR Int.
1997, 498, 505; Kleinmann, EWS 1996, 149, 154.

2 ygl. Art.9 GVO-Patent; Art.7 GVO- Know-How.

733 Jestaedt in Langen/Bunte, (8.Aufl.), Art. 85 —Fallgruppen, Rn. 285; Wiedemann,
Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art.9, Rn.1.
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a) Das Fehlen wirksamen Wettbewerbs

Gem. Art.7 Nr.1 kann der Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung ent-
zogen werden, wenn die Vereinbarung bewirkt, dal die Lizenzpro-
dukte im Vertragsgebiet nicht mit Konkurrenzprodukten im wirksa-

men Wettbewerb stehen’**

. Dies kann vor allem der Fall sein, wenn
der Marktanteil des Lizenznehmers iiber 40 % liegt’”. Bei einer sol-
chen Marktmacht geht die Kommission von einer héheren Wahr-
scheinlichkeit aus, dal die Lizenzerzeugnisse keinem wirksamen
Wettbewerb ausgesetzt sind”*®. Allein die Tatsache, daB der Lizenz-
nehmer einen Marktanteil von mehr als 40 % hélt, rechtfertigt jedoch

nicht den Entzug der Freistellung’>’

. Mangelnder Wettbewerb auf dem
Produktmarkt mul3 vielmehr kausal auf die Lizenzabrede zuriickge-

hen.

Dabei ist der Ausdruck der Vorschrift, da3 die Vereinbarung den Aus-
schluss des wirksamen Wettbewerbs ,,bewirken muB, nicht eng zu
verstehen. Der Entzug kann auch dann in Betracht kommen, wenn vor
dem Abschluss der Vereinbarung kein wirksamer Wettbewerb auf
dem betroffen Markt bestand”**. Denn zum einen wird die Lizenzver-

gabe diesen Wettbewerbsmangel verstirken und zum anderen konnte

3% Diese Regelung stellt ein Spiegelbild des Art.81 Abs.3 litb EGV dar, wonach
den beteiligten Unternehmen im Rahmen einer Gruppenfreistellung nicht die
Moglichkeit eroffnet werden darf, fiir einen wesentlichen Teil der betreffenden
Waren den Wettbewerb auszuschalten.

35 Die Kommision hatte urspriinglich vor, die Anwendbarkeit der GVO-TT von
Marktanteilen der Beteiligten abhéngig zu machen. Infolge allgemeiner Ableh-
nung dieser Absicht in der Fachoffentlichkeit hat sie sich lediglich mit der Ein-
filhrung des Marktanteilskriteriums ins Entziehungsverfahren begniigt; vgl.
Entwurf der Kommission v. 30.6.1994, AB1. C 178, S. 3 ff.

6 Erwagungsgrund Nr. 26 GVO-TT.

7 Winkler/Jugel, EuZW 1996, 364, 369; Kleinmann, EWS 1996, 149, 155; Meyer,
GRUR Int. 1997, 498, 505; Sucker/Guttuso in GTE, Art. 85 -Fallgruppen, Rn.
230, deuten an, fiir den Entzug der Freistellung konne die Marktmacht nur ein
Kriterium unter mehreren sein.

7% Ullrich in Immenga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienut-
zungsvertrage, Rn. 99; a.A.Kleinmann, EWS 1996, 149, 155; offen Su-
cker/Guttuso in GTE, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 230.

224



es sonst erleichtert werden, dafl Unternehmen in beherrschender Stel-
lung Dritten den Zugang zum Technologiemarkt durch ausschlieBliche
Lizenzen versperren und den Wettbewerb auf einen wesentlichen Teil

des betreffenden Produktmarkts ausschalten.

Die Vorschrift wurde wettbewerbspolitisch kritisiert. Zunéchst sei die
Einfiilhrung von Marktanteilsschwellen in einer vertikalen Gruppen-
freistellungsverordnung systemwidrig”>’. Zum anderen fiihre die Li-
zenzierung der Pionier-Technologien hdufig zu hohen Marktanteilen
und zum Fehlen wirksamen Wettbewerbs. Es sei nicht gerechtfertigt,
solchen Vereinbarungen den Rechtsvorteil der Freistellung zu entzie-
hen, wihrend die Lizenzierung geringwertiger Technologien weiterhin

in den Genuss der Gruppenfreistellung kommen’*.

Folglich wurde in der Literatur vorgeschlagen, dall die Vorschrift nur
fiir die Félle gelten sollte, in denen der Wettbewerbsmangel nicht al-
lein oder vorwiegend auf die Eigenschaft der Lizenztechnologie zu-

riickgeht”™!

. Anderer Ansicht nach miiite die Gruppenfreistellung bei
besonders innovativen Technologien nur fiir eine Markteinfiihrungs-
phase hingenommen werden. Nach dieser Markteinfiihrungsphase sei
der Freistellungsentzug dann sachgerecht, falls immer noch kein wirk-
samer Wettbewerb fiir das Lizenzerzeugnis bestehe’**. Dieser Ansicht,
die ein Gleichgweicht zwischen der Verbreitung der Technologie und

dem Schutz des Wettbewerbs beriicksichtigt, ist zu folgen.

% Winkler/Jugel, EuZW 1996, 364, 369; kritisch auch aufgrund der Schwierigkei-
ten der Bestimmung des relevanten Marktes Meyer, GRUR Int. 1997, 498, 505.

0 Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band 11, GVO 2349/84, Art. 9,
Rn. 7.

'S0 z.B. Axter, GRUR 1985, 581, 595 f.

%2 Bunte/Sauter, Teil III, GVO 2349/84, Rn. 80; zustimmend Sucker/Guttuso in
GTE, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 229; vgl. Wiedemann, Gruppenfreistellungsver-
ordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 9, Rn. 7, verlangt, da3 die Kommission
zur Forderung der Technologieverbreitung moglichst die Entziehung vermeidet.

™3 Erwagungsgrund Nr. 27 GVO-TT.
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Auch bei niedrigen Marktanteilen kann das Fehlen wirksamen Wett-
bewerbs der Fall sein. Die Beweislast fiir das Vorliegen der Entzugs-
tatbestdnde tragt die Kommission. Fiir die Anwendung von Art.7 Nr.1
ist nicht der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, sondern der Zeitpunkt
des nachhaltigen Ausschlusses des wirksamen Wettbewerbs mal3geb-

lich.

Liegt der Marktanteil des Lizenznehmers tatsdchlich oder moglicher-
weise oberhalb von 40 % , so konnen die Parteien ihre Vereinbarung
bei der Kommission anmelden, um das Entzugsrisiko im voraus zu

. 43
vermeiden’®.

Hervorzuheben ist auBBerdem, daB trotz der Nichtanwendung des Art.7
Nr.1 die marktbeherrschende Stellung einer Lizenzvertragspartei im

Rahmen des Art. 82 EGV zu priifen ist’*.
b) Ungerechtfertigte Lieferverweigerung des Lizenznehmers

Die Freistellung kann ferner aufgehoben werden, wenn der Lizenz-
nehmer sich weigert, auf eine von ihm nicht veranlasste Nachfrage
von Verbrauchern oder Widerkdufern aus Gebieten anderer Lizenz-
nehmer einzugehen (Art.7 Nr.2). Der Entzug kommt allerdings nicht
in Betracht, wenn die Verweigerung auf einem objektiv gerechtfertig-
ten Grund oder einer Verpflichtung gem. Art.1 Abs.1 Nr. 6 (fiinfjéhri-
ges Verbot des passiven Wettbewerbs) beruht.

Die Regelung unterbindet die zweckswidrige Ausnutzung der Grup-
penfreistellung und ermdglicht der Kommission einzugreifen, ohne
daBl sie das Vorliegen einer Vereinbarung oder einer abgestimmten

Verhaltensweise nachweisen muf3.

™4 EuGH Slg. 1990 11 309 (Rn. 25) —Tetra Pak/Kommission.
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Bei der Beurteilung, ob ein sachlicher Grund besteht, kommt es
grundsitzlich auf die Umstdnde des Einzelfalles an. Gerechtfertigt
sind die Griinde, die der Lizenznehmer auch gegeniiber anderen Ab-
nehmern in seinem Lizenzgebiet geltend machen konnte. Insbesondere
sind Produktionsengpdsse, mangelnde Lieferfdhigkeit, Einhaltung
auch innerhalb des Vertragsbiets benutzter Absatzwege, Unmdglich-
keit der Erbringung der Garantie- oder Kundendienstleistungen aul3er-
halb des Lizenzgebiets oder Zahlungsunfihigkeit des Kéufers als ob-
jektiv gerechtfertigter Grund anzusehen’*’. Das Risiko einer Patent-
verletzungsklage im Falle des Art.2 Abs.1 Nr.14 gehort allerdings
nicht dazu’*®. Im {ibrigen geniigt eine einzige Lieferverweigerung fiir
den Freistellungsentzug nicht. Es muf3 vielmehr nachhaltige Behinde-

rung des Parallelhandels der Fall sein”’.

Der Eingriff der Kommission gem. Art.7 Nr.2 setzt weder eine ent-
sprechende Vereinbarung oder abgestimmte Verhaltensweisen, noch

eine marktbeherrschende Stellung vor.

Die Regelung wurde als Ponalisierung der Parteien eines Technolo-
gievertrags betrachtet; die Lieferweigerung bleibe fiir nicht marktbe-
herrschende Unternehmen insgesamt weiterhin zuléssig, werde hinge-
gen dann untersagt, wenn zwei Marktteilnehmer einen Technologie-

vertrag abschliefen’*.

™ Ullrich in Immenga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienut-
zungsvertriage, Rn. 100; Sucker/Guttuso in GTE, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 232;
Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 9,
Rn. 13, hielt auch privilegierte Belieferung der Stammkunden des Lizenzneh-
mers gegeniiber Gelegenheitskunden fiir gerechtfertigt.

6 Sucker/Guttuso in GTE, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 232.

747 Bunte/Sauter, Teil III, GVO 2349/84, Rn. 83; Wiedemann, Gruppenfreistel-
lungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 9, Rn. 14; Ullrich in Immen-
ga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsvertrige,
Rn.100.

7 S0 z.B. Axter in Pfaff, A III, Rn.369.
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¢) Behinderung des Parallelhandels

Die Entziehung der Freistellung ist ferner moglich, wenn die Ver-
tragspartner sich ohne sachlichen Grund weigern, Auftrige von
Verbrauchern oder Wiederverkdufern aus ihren jeweiligen Gebiet aus-
zuliefern, die die Lizenzprodukte in anderen Gebieten innerhalb des

Gemeinsamen Marktes absetzen wollen (Art.7 Nr.3 lit.a).

Ebenfalls miissen die Parteien den Freistellungsentzug in Kauf neh-
men, wenn sie den Verbrauchern oder Wiederverkidufern den Bezug
der Lizenzerzeugnisse von anderen Wiederverkdufern erschweren
(Art.7 Nr.3 lit.b). Erfalt werden insbesondere die Fille, in denen die
Vertragspartner Rechte am geistigen Eigentum geltend machen oder
andere Mafnahmen treffen, um diese Verbraucher oder Wiederver-
kdufer daran zu hindern, vom Lizenzgeber oder mit seiner Zustim-
mung innerhalb des Gemeinsamen Marktes rechtsmifig in Verkehr
gebrachte Lizenzprodukte auBBerhalb des Vertragsgebiets zu beziehen

oder im Vertragsgebiet abzusetzen.

Derartige Handlungsweisen sind in Art.3 Nr.3 schwarz gelistet und
schlieBen eine Gruppenfreistellung aus, soweit sie aufgrund einer ent-
sprechenden Vereinbarung oder abgestimmten Verhaltensweise erfol-
gen. Die Eingriffstatbestdnde in Art.7 Nr.3 beziehen sich dagegen auf

- - 749
autonomes Verhalten der Vertragspartner oder eines von ithnen"™.

Die Regelung erfafit anders als Art.7 Nr.2 nicht die Direktlieferungen
in andere Lizenzgebiete, sondern die Verhinderung des von Dritten
betriebenen Parallelhandels. Fiir die Beurteilung, ob eine Nichtbelie-
ferung sachlich gerechtfertigt ist, gelten die gleichen Grundsitze wie

bei Art.7 Nr.2. Unzuldssig ist insbesondere die Geltendmachung von

™ Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 9,
Rn.16; Sucker/Guttuso in GTE, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 233.

228



Patentverletzungsanspriichen gegen den Import von Vertragsproduk-

ten, fiir die die Erschopfung des Schutzrechts bereits erfolgt.
d) Wettbewerbshindernde Ausiibungspflichten

Art.7 Nr.4 enthilt eine weitere Entziechungsmoglichkeit, wenn die
Vertragspartner bereits vor Erteilung der Lizenz konkurrierende Her-
steller waren und die Verpflichtungen des Lizenznehmers, eine Min-
destmenge herzustellen (Art.2 Abs.1 Nr.9), oder die {iiberlassene
Technologie nach besten Kriften zu nutzen (Art.2 Abs.1 Nr.17), zur
Konsequenz haben, daf der Lizenznehmer von der Verwendung kon-

kurrierender Technologien abgehalten wird”™".

Die erwihnten Verpflichtungen dienen dem Interesse des Lizenzge-
bers an der hinreichenden Ausnutzung seiner Technologie. Sie konnen
jedoch faktisch wettbewerbsbeschrankend bewirken, da3 die Nutzung
einer vorteilhafteren Alternativtechnologie und die Herstellung von
konkurrierenden Erzeugnissen durch den Lizenznehmer behindert
wird. Eine deratige negative Wirkung ist insbesondere spiirbar, falls
die Parteien vor Lizenzerteilung Wettbewerber waren. In einem sol-
chen Fall liegt eine Vermutung nahe, dal der Lizenzvertrag erteilt
wurde, um die Nutzung anderer Technologien durch den Lizenzneh-

mer zu blockieren.

Andererseits findet der Entzug nicht statt, wenn es sich um eine opti-
male Lizenztechnologie handelt, die den Lizenznehmer naturgemal
von der Verwendung anderer Technologien abhélt. Erforderlich ist fiir
den Entzug vielmehr, daf aufgrund der auferlegten Verpflichtungen
die tatsdchliche Nutzung einer anderen vorteilhafteren Technologie
verhindert wird. Bei der Entscheidung iiber den Entzug kdnnen auch

weitere Faktoren, etwa das Vorliegen weniger Alternativtechnologien

70 vgl. Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 1147, kritisieren die Vorschrift, weil
sie praxisfremd und der Begriff ,,konkurrierende Technologien* unklar sei.
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auf dem Lizenzmarkt oder die marktbeherrschende Stellung des Li-

zenzgebers, eine Rolle spielen”"
F- Zwischenergebnis

Mit dem Erlass der GVO-TT hat die Kommission beabsichtigt, an-
hand der praxisgerechteren Regelungen die Verbreitung der techni-
schen Kenntnisse in der Gemeinschaft und die Herstellung technisch

verbesserter Produkte zu fordern.

Durch die Zusammenfassung von beiden alten Verordnungen in einer
einzigen Verordnung sind die Abgrenzungsprobleme (insbesondere
bei gemischten Vereinbarungen) weggeschaft und somit verringerte

sich das Subsumtionsrisiko fiir die Vertragsparteien.

Entgegenstehend dem Ziel der Kommission, die fiir Patentlizenz- und
Know-How-Vereinbarungen geltenden Bestimmungen zu harmonisie-
ren und zu vereinfachen, ist der Aufbau der Verordnung uniibersicht-
lich. Inhalte von mehreren Vorschriften sind kompliziert und unklar.
Dies bringt eine Schwierigkeit -insbesondere fiir kleine und mittlere
Unternehmen- mit sich, die Lizenzvereinbarung ihrem Zweck entspre-
chend zu gestalten. Um die Freistellung nicht zu riskieren, diirften
dann die Parteien vielmehr dazu neigen, den Vertrag dem Wortlaut
der GVO-TT entsprechend abzufassen, was in der Praxis zur Unifor-

mitit der Vertrdge fiihrt.

Nicht ausschlieBliche Lizenzen sind in der Regel nicht wettbewerbs-
beschrinkend. Hingegen ist es nicht ausgeschlossen, daB3 sie in Ein-
zellfillen eine Anmeldung erfordern und nur aufgrund einer Einzel-

prifung in den Genuss einer Freistellung gem. Art.81 Abs.3 EGV

1 Komm. v. 26.7.1988, ABL. 1988 L 272/27 -Tetra Pak (=WuW/E EV, 1359 ff.);
Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 554/89, Art. 7,
Rn. 25; a.A. Ullrich in Immenga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Tech-
nologienutzungsvertrage, Rn.102.
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kommen. Insofern wiirde die Einbeziehung nicht ausschlieBlicher Li-

zenzen in die GVO-TT eine zusitzliche Rechtssicherheit bringen.

Im Hinblick auf die Klarstellung der Rechtslage und die Rechtssicher-
heit ist die Ausdehnung der ,,weiflen Liste® im Vergleich zu den Vor-
gingerverordnungen zu begriilen. Mit der Reduzierung der ,,schwar-
zen Klauseln* wurde mehr Flexibilitit fiir Unternehmen bei der Ver-
tragsgestaltung geschaffen. Dies ist auch hinsichtlich der Verwal-
tungsentlastung der Kommission durch eine moglichst geringe Zahl

von Einzelfreistellungen von Bedeutung.

Um das Problem, dafl das Widerspruchsverfahren in der Vergangen-
heit wenig praktische Bedeutung erlangt und nicht zufriedenstellend
funktioniert hat, zu beseitigen, hat die Kommission die Widerspruchs-
frist verkiirzt und das Verfahren erleichtert. In diesem Zusammenhang
kann sie Unternehmen von der Beibringung von Detailangaben be-
freien und sich mit der Ubermittlung des vollstindigen Wortlauts des
Vertrags, mit einer Schitzung der Marktsstruktur und des Marktan-
teils des Lizenznehmers begniigen, die auf sofort erhéltlichen Infor-

mationen beruht’>?

. Eine Entscheidung nach Aktenlage, also ohne
eingehende Uberpriifung, stellt allerdings die Kontrollfunktion des

Widerspruchsverfahrens in Frage.

Problematisch ist ferner die Beibehaltung des sog. ,,Alles oder Nichts-
Prinzips®. Demgemal ist die GVO-TT insgesamt nicht anwendbar,
wenn eine Vereinbarung auch nur eine zusétzliche, nicht durch GVO-
TT gedeckte (sog. ,,iiberschieende) Wettbewerbsbeschrinkung oder
eine schwarze Klausel enthilt. Das ,,Alles oder Nichts-Prinzip* fiihrt
zur Unzuléssigkeit aller sonst freigestellten Klauseln und kann damit

leicht die Gesamtunwirksamkeit des Vertrags zur Folge haben.

2 Erwigungsgrund Nr. 25 GVO-TT.
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Ein hohes Subsumtionsrisiko bei der Anwendbarkeit der GVO-TT
erhoht diese Gefahr. Ubrigens bringt eine derartige Konsequenz bei
reinen Know-How-Vereinbarungen erhebliche Probleme mit sich, da
der Know-How-Geber keinen gesetzlichen Schutz geniefit und meis-
tens keine Moglichkeit hat, eine weitere Verwendung der einmal {i-
bermittelten Technologie durch den Know-How-Nehmer zu verhin-
dern. Es wire daher sinnvoll, auf die Anwendung des ,,Alles oder

Nichts-Prinzips* zu verzichten.

Die Reduzierung der Entzugstatbestinde im Vergleich zu den Vor-
gingerverordnungen 146t die Absicht der Kommission erkennen, den
Parteien einen gréferen Gestaltungsspielraum zu gewéhren und nur in
bestimmten Féllen zu ergreifen. Dies ist im Hinblick auf die Forde-

rung des Technologietransfers als positiv zu beurteilen.

Fraglich erscheint allerdings, dafl die Marktmacht des Lizenznehmers
als ein Kriterium fiir den Freistellungsentzug vorgesehen ist. Es ist fiir
viele Unternehmen nicht einfach, den eigenen Marktanteil exakt zu
bestimmen. Selbst wenn Unternehmen in der Lage sind, ihren Markt-
anteil einzuschitzen, entspricht die dabei zugrundegelegte Marktdefi-
nition in aller Regel nicht dem kartellrechtlich relevanten Markt. Die-
ser ist sowohl hinsichtlich der erfal3ten Produkte, als auch hinsichtlich
der regionalen Marktabgrenzung meistens unbestimmt und weicht von

den Vorstellungen der Unternehmen ab.

Da der Entzug der Freistellung lediglich mit Wirkung fiir die Zukunft
moglich ist, konnen die Unternehmen mit Marktmacht dullerst weit-
gehende Beschriankungen durchsetzen, bis die Kommission die

Bedenklichkeit duflert.

Bei der Lizenzierung von Pionier-Technologien, die ein neues, unsub-
stituierbares Produkt zum Gegenstand haben und deshalb leicht zum

Fehlen wirksamen Wettbewerbs fithren konnen, erscheint der Wider-
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ruf der Freistellung unbillig, wéhrend die Lizenzen iiber geringwertige
Technologien freigestellt bleiben. Um potentielle Lizenzgeber der
innovativen Technologien nicht zu entmutigen, miiliten die Parteien
durch eine Vorschrift wenigstens wihrend einer Markteinfithrungs-

phase vor dem Entzugsrisiko geschiitzt werden konnen.
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SCHLUBBETRACHTUNG

Gewerbliche Schutzrechte gewihren ihren Inhabern ein exklusives
Verwertungs- und ein Verbietungsrecht gegeniiber Dritten. Die Ver-
einbarkeit dieser Monopolstellung mit der freien Wettbewerbsordnung

bildet eine der umstrittensten Fragen des Kartellrechts.

Das Ziel des Kartellrechts ist die Schaffung und die Aufrechterhaltung
des freien und wirksamen Wettbewerbs. Gewerbliche Schutzrechte
fordern neben dem technischen und wirtschaftlichen Fortschritt, auch
den innovativen Wettbewerb durch tempordren Schutz vor Imitation.
In dieser Hinsicht besteht kein Zielkonflikt zwischen beiden Rechts-

gebieten.

Problematisch ist allerdings, da der gewerbliche Rechtsschutz aus-
schlieBliche Rechtspostionen begriindet, wihrend das Kartellrecht den
Gefahren entgegentritt, die aufgrund einer solchen Aussschlieflich-
keitsstellung fiir den Wettbewerb entstehen konnen. Insbesondere
Patentlizenz- und Know-How-Vertrige bieten méchtigen Lizenzge-
bern die Moglichkeiten zur Behinderung des Wettbewerbs durch die
dem Lizenznehmer auferlegte Beschrinkungen. Es kommt beispiels-
weise zu Spannungen zwischen beiden Rechtsgebieten bei mengen-
méBigen oder territorialen Bindungen des Lizenznehmers, Parallelim-
portverbote, Bezugs- und Vertriebsbindungen sowie Riickgewédhr-

klauseln.

Die Aufgabe des Gesetzgebers sollte es sein, zwischen kartellrechtli-
chen und schutzrechtlichen Interessen einen optimalen Ausgleich zu

schaffen, und dabei alle Tiiren fiir Mif3brauchsfélle zu schlieflen.

Der deutsche Gesetzgeber rdumt im Allgemeinen dem gewerblichem

Rechtsschutz einen Vorrang vor der Sicherung des Wettbewerbs ein,
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so daB alle Beschriankungen zuldssig sind, die liber den Inhalt des

Schutzrechts nicht hinausgehen.

Dabei ist der Umfang des Kriteriums ,,Inhalt des Schutzrechts® um-
stritten und bereitet aufgrund des Fehlens einer gesetzlichen Regelung
besondere Schwierigkeiten bei kartellrechtlicher Beurteilung von
Know-How-Vertrdgen. Zu Recht wurde schon in der Literatur zum
Ausdruck gebracht, dal die Verweisung auf den Inhalt des Schutz-
rechts in § 21 GWB (§ 18 GWB n.F.) eine Leerformell darstellt. Au-
Berdem stoft es auf Kritik, dal die Inhaltslehre wenig geeignet ist, ein
friedliches Miteinander von geistigen Eigentum und Kartellrecht zu

schaffen.

Zwar hat man durch die 6. GWB-Novelle wichtige Schritte im Wege
zur Harmonisierung mit dem EG-Recht (wie z.B. die Erweiterung des
Anwendungsbereichs von §§ 17, 18 GWB und die Herausnahme von
Preisbindungen aus dem Freistellungskatalog des § 17 Abs.2 Nr.2
GWB) unternommen, werden es jedoch einige Klauseln im Gegensatz
zum EG-Recht (etwa Kundenbeschrinkungen, Hochstmengenbe-
schrankungen, Nichtangriffsverpflichtungen) immer noch als zuldssig
eingestuft. Dieser Unterschied kann die Suche von inlandischen Li-
zenznehmern nach der Lizenznahme aus den anderen Mitgliedstaaten
verstirken, um die nachteilige Rechtslage des GWB zu vermeiden.
Eine solche Verhaltensweise wird sich sicherlich negativ auf die deut-

sche Wirtschaft auswirken.

Hinsichtlich der Rechtssicherheit und —klarheit ist es auch zu empfeh-
len, dal} § 17 Abs.2 GWB als eine der GVO-TT entsprechende Vor-
schrift ausgestaltet wird, die regelméBig freistellbare Wettbewerbsbe-
schrankungen in Lizenzvertrdgen auflistet. SchlieBlich konnte § 17
Abs.3 GWB wieder an Bedeutung in der Praxis gewinnen, wenn er

eine Moglichkeit der Freistellung im Einzelfall vorsieht.
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Der EG-Vertrag enthilt im Gegensatz zum GWB keine spezielle Re-
gelungen fiir die wettbewerbliche Beurteilung von Lizenzvertrigen.
Als sehr weit gefasste Norm bietet Art.81 EGV einen grof3eren Spiel-
raum als § 17 GWB bei der Priifung lizenzvertraglicher Beschrankun-

gen.

Bei der Entscheidung iiber die kartellrechtliche Zulédssigkeit von li-
zenzvertraglichen Beschrankungen stellen der EuGH und die Kom-
mission generell auf die Lehre vom spezifischem Gegenstand des
Schutzrechts ab. Allerdings konnten bisher keine konkreten Kriterien
entwickelt werden, wie der spezifische Gegenstand eines Schutzrechts
zu bestimmen ist. Im Ubrigen ist die Handhabung dieser Lehre bei
Know-How-Vertragen mangels gesetzlicher Bestimmung &uferst

fraglich.

Die Tatsache, dal} in der Praxis vielmals auf den Einzelfall bezogen
entschieden wird, fiihrt zu erheblicher Rechtsunsicherheit bei den Par-
teien eines Lizenzvertrags. Zwar schafft die GVO-TT in diesem Punkt

eine Abhilfe, bindet jedoch nur die Kommission.

Die geltende GVO-TT ist zu praskriptiv und scheint wie eine Art
Zwangsjacke zu funktionieren, was die Unternehmen an einer effi-
zienten Gestaltung ihrer Vereinbarungen hindert und sich auf die

Verbreitung neuer Technologien negativ auswirken kann.

AuBerdem ist der Anwendungsbereich der GVO-TT zu eng. Eine Rei-
he von Lizenzvereinbarungen, die keine groflere Gefahr fiir den Wett-
bewerb darstellen, kommen nicht in den Genuss der Freistellung. Die
Tendenz der Kommission, neben Patent- und Know-how-Lizenzen
auch Lizenzen iiber weitere Schutzrechte in die zukiinftige Freistel-
lungsverordnung einzubeziehen, ist zu begriiBen (EB Nr.178). Dies
erscheint vor allem hinsichtlich der Software-Lizenzen, die beim

Technologietransfer eine erhebliche Rolle spielen, zutreffend. Hervor-
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zuheben ist dabei, dall einige Schutzrechtsarten, etwa Marken und
manche Urheberrechte, nicht technologie-bezogen sind und deren
Einbeziehung in die GVO-TT eine einheitliche Freistellungsregelung

in Gefahr bringen kann.

Die GVO-TT gilt nur fiir bilaterale Lizenzen, und erfallt nicht
Merhrparteien-Lizenzen und Pool-Vertrage. Die von der Kommission
geplante Modernisierung, den Anwendungsbereich der GVO-TT auf
derartige Vertrdge zu erweitern, die aufgrund der zunehmenden Kom-
plexitdt neuer Technologien in der Wirtschaft immer mehr an Bedeu-
tung gewinnen, erscheint ebenfalls zweckmifBig. Allerdings erfordert
dies eine Anderung der Ratsverordnung Nr. 19/65, die nicht erlaubt,
zwischen mehr als zwei Parteien geschlossene Lizenzvereinbarungen

in eine Grupenfreistellung einzubeziehen.

Die geltende GVO-TT verfolgt keine konsequente Linie beziiglich der
Wettbewerbsbeziehungen zwischen Lizenznehmern und Lizenzge-
bern. Vor allem sind ausschlieBliche Lizenzen zwischen Nicht-

Wettbewerbern und Wettbewerbern differenzierender zu regeln.

AusschlieBlichkeitslizenzen unter Nicht-Wettbewerbern haben im
Allgemeinen eine effizienz steigernde und wettbewerbsfordernde
Wirkung, konnen deshalb kartellrechtlich eher toleriert werden als die
Vereinbarungen, bei denen die Parteien in einem horizontalen Ver-
hiltnis zueinander stehen. Sie sollten nur in den bestimmten Konstel-
lationen einer strengeren Regelung unterstellt werden, in denen die
Lizenz den Wettbewerb zwischen den Lizenznehmern beeintréchtigt
und in denen der Lizenznehmer auf dem Markt der lizenzierten Er-
zeugnisse bereits erhebliche Marktmacht besitzt, die durch die Aus-

schlieBlichkeit der Lizenz verstiarkt wird (EB Nr.123, 124).

Die Kommission hat vorgeschlagen, bei Lizenzvereinbarungen zwi-

schen Nicht-Wettbewerbern konnten die Beschriankungen, die sich
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nicht auf die Nutzung des Schutzrechts beziehen (z.B. Wettbewerbs-
verbote oder Kopplungsklauseln) auf die gleiche Weise wie in der VO
Nr. 2790/1999 bis zu einer bestimmten Marktanteilsschwelle freige-
stellt werden (EB Nr.184). Dem ist schwer zu folgen, weil solche Be-
schrankungen grundsétzlich vom spezifischen Gegenstand des Schutz-
rechts nicht gedeckt sind und zu einer unzulissigen Ausdehnung des

Schutzrechts auf einen nicht geschiitzten Bereich fiihren konnen.

Dagegen erscheint die Absicht der Kommission angebracht, die Be-
schrankungen, die sich auf die Nutzung des Schutzrechts beziehen,
unterhalb bestimmter Marktanteilschwelle freizustellen. Demnach
sollte eine neue Gruppenfreistellung auf die Lizenzen zwischen Nicht-
Wettbewerbern angewendet werden, bei denen die Marktanteile von
Vertragsparteien unter 20 % bzw. 25 % bleiben und bestimmte
(,,hardcore*-) Beschrinkungen nicht enthalten sind (EB Nr.187).

Bei Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern ist die Gefahr der Be-
schrankung des Wettbewerbs noch grofer. Sie fiihren oft zur Auftei-
lung von Mirkten oder Abnehmergruppen und sollten nur unterhalb

einer bestimmten Marktanteilschwelle freigestellt werden konnen.

Eine Anpassung der GVO-TT erscheint insbesondere im Hinblick auf
die bereits erfolgten Reformen im Bereich der horizontalen und verti-
kalen Vereinbarungen notwendig, um die Kohidrenz in der Wettbe-
werbspolitik der Gemeinschaft herzustellen. In diesem Zusammen-
hang ist zu bedenken, bei der Neugestaltung der GVO-TT auf die
»weisen® und ,,grauen® Klauseln zu verzichten und lediglich eine be-
grenzte Liste unzuldssiger Beschrinkungen (schwarze Klauseln) bei-
zubehalten. Die sich hieraus ergebende Rechtsunsicherheit fiir die
Vertragsparteien ist durch eine Leitlinie, in der die Kommission ihre

Beurteilungsgrundsétze darstellt, zu beseitigen.
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Die Nichtangriffsklauseln haben negative Auswirkungen auf den
Wettbewerb, wenn das Patent tatsdchlich ungiiltig ist oder das Know-
how nicht wesentlich und nicht geheim ist. Der Lizenznehmer wird
daran gehindert, mit dem Lizenzgeber in Wettbewerb zu treten, und
bleibt zur Zahlung der Lizenzgebiihren verpflichtet, was zu hoheren
Preisen fiir Lizenzprodukte fithren kann. Deswegen erscheint es
zweckmiBig, zukiinftig die Nichtangriffsabreden als schwarze Klau-

seln zu behandeln.

Ubrigens kann das Risiko, daB die Freistellung gem. Art.7 GVO-TT
von der Kommission entzogen werden kann, insbesondere die Know-
How-Inhaber bei der Lizenzierung ihrer gesetzlich nicht geschiitzen

Technologien entmutigen.

Insofern kann die Vorschrift iiber den Entzug der Freistellung so ges-
taltet werden, dal die Vertragsparteien bei der Lizenzierung von Pio-
nier Technologien zumindest fiir die Markteinfithrungsphase vom
Entzug geschiitzt werden. Da die Markteinfiihrungsphase je nach der
Art des Lizenzgegenstands unterschiedlich und nicht abschétzbar sein
mag, konnte dabei vorgesehen werden, dal die ,risikofreie Zeit fiir

den Entzug® in Bedarfsfille von der Kommission zu verldngern ist.

Zu bedenken ist auch, den Parteien beim Vorliegen der Voraussetzun-
gen fiir den Widerruf eine Moglichkeit zu geben, etwa eine bestimmte
Frist zu setzen, um die den Widerruf hervorrufenden Griinde zu besei-
tigen oder mit solchen Verhaltensweisen aufzuhoren. Damit konnte
das Scheitern wesentlicher Investitionen fiir die Nutzung der Techno-
logie, insbesondere negative Konsequenzen fir den Know-How-

Inhaber, vermieden werden.
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