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Einfithrung

A. Problemaufriss: Rechtssicherheit innerhalb der
Lizenzkette — eine Forderung an den Gesetzgeber,
erfiillt durch den Bundesgerichtshof?

Wir befinden uns in einem Zeitalter, in dem immaterielle Giiter in unserer gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung einen besonderen Stellenwert fiir sich in
Anspruch nehmen, zum einen bedingt durch sich fortsetzende Technologiespriinge,
zum anderen beeinflusst durch die voranschreitende Globalisierung.! Die 6konomi-
sche Bedeutung immaterieller Giiter, als wesentliche Produktionsfaktoren unserer
heutigen Wissenswirtschaft und als die Ressourcen, die ein Bestehen im globalen
Wettbewerb erst ermdoglichen, ist unbestritten.? Dabei stellen nicht nur technische
und gewerbliche Immaterialgiiter, wie Erfindungen, Gebrauchsmuster oder Marken,
zentrale Schliisselressourcen dar. Auch die Verwertung kreativer Schépfungen hat -
bedingt durch die Ausbreitung der Neuen Medien® in den letzten Jahrzehnten — an
signifikanter wirtschaftlicher Bedeutung gewonnen.* Da der wirtschaftliche Wert
immaterieller Giiter in weitaus gréfieren Maflen als bei Sachen von ihrer ausschlief3-
lichen personalen Zuordnung abhéngt,” erwies sich die Schaffung monopolisieren-
der Ausschlieflichkeitsrechte als unverzichtbare Grundlage fiir eine umfassende
Verwertbarkeit.® Dieses immense wirtschaftliche Potential kann aber oftmals durch
eigene Nutzungshandlungen des origindren Rechtsinhabers nicht oder nicht vollstan-
dig realisiert werden.” Im technisch-gewerblichen Bereich stellt die Ubertragung von

1 Pierson in: Pierson/Ahrens/Fischer, Recht des geistigen Eigentums, S. 2 f. sowie
S. 10 ff.; Wandtke in: FS Rehbinder, S. 389, 390 fT.

2 Vgl. Blind u.a., Forschungsbericht zur volkswirtschaftlichen Bedeutung geistigen
Eigentums, abrufbar unter:
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Dokumentationen/
forschungsbericht-579,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf;
Peukert in: FS Schricker II, S. 149 fT.

3 Seifert in: Rehbinder, Schutz von Kultur und geistigem Eigentum, S. 35, 41 ff., zum
Begriff der ,Neuen Medien®.

4 Fechner, Geistiges Eigentum und Verfassung, S. 2; Pahlow, Lizenz, S. 1; ders., WM
2008, 2041.

5 KrafSer, GRUR Int. 1973, 230, 231.

6 Vgl. Dreier, CR 2000, 45: Erst die Ausschliefilichkeitsgarantie setzt den Anreiz fiir
Produktion und Verbreitung neuer innovativer immaterieller Giiter.

7  KrafSer, GRUR Int. 1973, 230, 231; Forkel, Gebundene Rechtsiibertragungen, S. 72;
Loewenheim/J.B. Nordemann in: Loewenheim, Hdb. UrhR, § 24 Rn. 1; Nabrotzki,
Lizenzen als Mittel der Kapitalaufbringung, Rn. 24.
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Schutzrechten an Dritte zwar eine mogliche Verwertungsform dar;® eine Schutzrechts-
verduflerung bleibt jedoch die Seltenheit.” Denn wer langfristig an den Ertragspers-
pektiven teilhaben und die Verwertung auch weiterhin lenken und tiberwachen will,
wird sich fir eine Lizenzierung entscheiden.’” Im geistig-schopferischen Bereich ist
die Moglichkeit der Einrdumung von Nutzungsrechten gegen Entgelt sogar die einzig
mogliche Verwertungsform (vgl. § 29 I, I UrhG). Die Auswertung immaterieller Giiter
im Wege der Lizenzierung hat sich daher im Wirtschaftsverkehr als zentrales und
wirtschaftlich bedeutendes Verwertungsinstrument etabliert." Lizenzrechte kénnen
dabei nicht nur vom Schutzrechtsinhaber eingerdumt werden. In der Praxis ist es
notwendig und weit verbreitet, Vertriage auch auf nachfolgenden Stufen, sog. Unter-
lizenzvertrage, abzuschlieffen. So konnen Rechteketten iiber mehrere Lizenzstufen
hinweg entstehen, die als Lizenzketten'? bezeichnet werden.

Umso erstaunlicher erscheint es, dass der Gesetzgeber den Lizenzvertrag als Ver-
tragstypus mit enorm wirtschaftlicher und rechtspraktischer Bedeutung bis heute
weitgehend ungeregelt belassen hat und dem Bediirfnis nach einem Immaterialgii-
tervertragsrecht mit einheitlichen und klaren gesetzlichen Wertungen nicht nachge-
kommen ist.” Lediglich der Verlagsvertrag als Urheberrechtsverwertungsvertrag hat
durch den Gesetzgeber eine fragmentarische Regelung durch das Verlagsgesetz von
1901 erfahren.” Vor allem fehlen allgemeine dogmatische Grundsatzentscheidungen
zum Rechtsverkehr, speziell auch zur Rechtsnatur der eingerdaumten Rechte. Das Ur-
heberrechtsgesetz und auch alle anderen Sondergesetze der Immaterialgiiterrechte
bieten hier keine oder lediglich liickenhafte und der Auslegung kaum zugingliche

8 Zur Abgrenzung der Ubertragung von der Lizenzierung: Fehrenbacher, JR 2001, 309,
310.

9  Nabrotzki, Lizenzen als Mittel der Kapitalaufbringung, Rn. 25, m.w.N.

10 Forkel, Gebundene Rechtsiibertragungen, S. 72; Dammler/Melullis, GRUR 2013, 781.

11 Schmoll in: Buscher/Dittmer/Schiwy, GewRS/UrhR/MedienR, Kap. 12, Rn. 1; Knap,
GRUR Int. 1973, 226, 227; Forkel, NJW 1983, 1764; Fehrenbacher, JR 2001, 309; McGuire,
GRUR 2012, 657, spricht von einer ,ungebrochenen wirtschaftlichen Bedeutung®.

12 v. Frentz/Masch, ZUM 2009, 354 f., Abb. 1, zum Begriff der Rechtekette sowie ein
anschauliches Beispiel zu einer Lizenzkette darstellend; Dammler/Melullis, GRUR
2013, 781.

13 Krafler/Schmid, GRUR Int. 1982, 324; Ahrens, GRUR 2006, 617, 623, beschreibt das
Fehlen gesetzlicher Bestimmungen tiber Lizenzvertrige als ,besonders schmerzliche
Gesetzesliicke® und pladiert fiir die Schaffung von Sonderregeln iiber den Transfer
unkérperlicher Giiter in einem neuen Gesetzbuch tiber Geistiges Eigentum; siehe
auch Sosnitza in: FS Schricker II, S. 183, 191; ders. in: Forkel/Sosnitza, Recht der Per-
sonlichkeit und ihre schopferischen Leistungen, S. 33 ff., der die Frage nach einem
moglichen Allgemeinen Teil des Immaterialgiterrechts aufwirft; so auch Ohly, JZ
2003, 545 ff.; ders. in: Leistner, Européische Perspektiven des Geistigen Eigentums,
S. 190 ff,, der gleichfalls das Ziel verfolgt, einen ,Allgemeinen Teil des geistigen
Eigentums® herauszuarbeiten; vgl. auch Peukert/Hilty, Europiisches Immaterialgii-
tervertragsrecht, abrufbar unter: http://www.mpg.de/470413/pdf.pdf.

14 Schricker, Verlagsrecht, § 1 Rn. 5.
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Regelungen.”” Obwohl die Lizenz in der gangigen Praxis als handelbares Wirtschafts-
gut gilt, ist deren Konstruktion in der Rechtstheorie in verschiedenster Hinsicht um-
stritten.’® Bei ihrer rechtlichen Einordnung und Behandlung ergeben sich immer
wieder Unsicherheiten in der Rechtsanwendung,"” die zulasten aller Beteiligten gehen.
Die Ursache hierfiir ist in der Rechtshistorie zu suchen. Unser heutiges Lizenzrecht ist
das Ergebnis einer jahrzehntelangen Ubung der Rechtspraxis, das sich in Abhéngig-
keit des jeweiligen Schutzrechts teilweise unterschiedlich, in wenigen Bereichen aber
auch schutzrechtstibergreifend entwickelt hat."® Soweit es sinnvoll und notwendig
erscheint oder sich ein Ausblick anbietet, soll daher im Verlauf der Arbeit auch auf
das Patentrecht Bezug genommen werden, um auf Parallelen und Unterschiede zum
Urheberrecht aufmerksam zu machen und damit die Denkweise zu verscharfen, ohne
jedoch eine Vollstandigkeit der Darbietung gewéhrleisten zu wollen.

Dabei ist gerade der Lizenzverkehr aufgrund der besonderen strukturellen Ab-
hangigkeit der Lizenzparteien zueinander auf Rechtssicherheit angewiesen. So ist
es Zweck der Schaffung praktisch aller Werke, sie der Allgemeinheit zugénglich zu
machen.”” Hierzu ist ein erheblicher Kapitaleinsatz erforderlich, den der Schopfer
oftmals allein nicht aufbringen kann, sodass er auf professionelle Verwerter wie
Verlage, Medienunternehmen, Produzenten, Vermarkter etc. angewiesen ist. Diese
Investitionen wiirden jedoch nicht getitigt werden, wenn ihre Rentabilitat oder
zumindest die Amortisation wahrend der Vertragslaufzeit nicht zu erwarten ware.
Weitldufige Industriezweige sind heutzutage von der Verwertung immaterieller
Giiter abhangig und mithin in erheblichem Mafle von der Bestandssicherheit der
Lizenz, insbesondere vor dem Hintergrund der nicht substituierbaren Leistung des
Lizenzgebers.” Das wirtschaftliche Risiko, das mit méglichen Stérungen innerhalb
von Vertragsverhaltnissen einhergeht, muss daher fiir den Lizenznehmer transpa-
rent und einschatzbar sein. Auf diese Problematik wurde bereits im Rahmen der
durch die Verfasserin erstellten Diplomarbeit zum speziellen Thema ,Die Lizenzen
in der Insolvenz® vom 24.07.2009 hingewiesen.? Vor allem Lizenzketten, die in der

15 Krafler, GRUR Int. 1973, 230, 231.

16 Siehe hierzu den Meinungsstreit um die dingliche Rechtsnatur der Lizenz (zum
Streitstand: Adolphsen/Tabrizi, GRUR 2011, 384, 387 f.; Scholz, GRUR 2009, 1107,
1108 f.; McGuire, GRUR 2009, 13, 16) oder auch die umstrittene Frage, unter welchen
zivilrechtlichen Vertragstypus der Lizenzvertrag zu subsumieren ist.

17 McGuire/v. Zumbusch/Joachim, GRUR Int. 2006, 682; Adolphsen/Tabrizi, GRUR 2011,
384 ff.; McGuire, GRUR 2012, 657 ff., hinsichtlich der Behandlung der Lizenzen in
der Insolvenz.

18 Pahlow, WM 2008, 2041; vgl. Ahrens, GRUR 2006, 617 fF.; hierzu ausfiithrlich McGuire/v.
Zumbusch/Joachim, GRUR Int. 2006, 682 ff. sowie Ohly, JZ 2003, 545, 550 fI., die das
Fehlen einer auspréigten allgemeinen Lehre des geistigen Eigentums beméngeln.

19 BT-Drucks. IV/270, S. 28; Dittrich in: Dittrich, Urheberrecht, S. 214.

20 Dittrich in: Dittrich, Urheberrecht, S. 214; McGuire, GRUR 2012, 657, 658.

21 McGuire, GRUR 2012, 657, 658.

22 Grimm, Die Lizenzen in der Insolvenz, S. 1-4. Die Diplomarbeit ist unveroffentlicht.



vorangehenden Arbeit nicht vordergriindig behandelt wurden, erweisen sich als
besonders risikobehaftet. Erfolgt ein Bruch in der Rechtekette auf iibergeordneter
Lizenzstufe, hat derjenige Verwerter, der am Ende der Lizenzkette steht, keinerlei
Einfluss auf das Verhéltnis zwischen Hauptlizenzgeber und Hauptlizenznehmer.

Die Frage, was mit den lizenzierten Rechten auf den untersten Stufen der Lizenz-
kette — den sog. Enkelrechten — passiert, wenn es in der Rechtekette zu einer vorzei-
tigen bzw. unerwarteten Beendigung des Hauptlizenzvertrages kommt, war bislang
in Rechtsprechung und Literatur umstritten. Besteht die Nutzungsberechtigung des
Unterlizenznehmers fort? Oder fallen die Enkelrechte an den Inhaber des sog. Mut-
terrechts zuriick? Das Urheberrechtsgesetz und auch alle anderen Sondergesetze
der Immaterialgiiterrechte bieten auf die Frage des Fortbestands der Enkelrechte
nach Beendigung des Hauptlizenzvertrages keine eindeutige Antwort. Auch der
Gesetzgeber lief3 sich bei der Urheberrechtsreform 2002 nicht zu einer gesetzlichen
Losung bewegen. Die Frage sollte ,nicht prajudiziert®, sondern durch die Rechtspre-
chung entschieden werden.” Hier offenbart sich ein bedeutender Meinungsstreit,*
der vielfaltige dogmatische Grundsatzfragen aufwirft.

Aus Sicht des Unterlizenznehmers stellt diese Rechtsunsicherheit eine unbe-
friedigende Rechtslage dar. Fir diesen ist die Bestandssicherheit seiner Lizenz
vor allem dann von Bedeutung, wenn er bereits notwendige Investitionen fiir die
Auswertung getatigt hat. Schlimmsten Falls konnte der Lizenznehmer bei Wegfall
seiner Nutzungsberechtigung in wirtschaftliche Bedrangnis geraten. So vor allem
dann, wenn das gesamte Geschiftsmodell oder ein wesentlicher Teil hiervon und
mithin die wirtschaftliche Existenz ausschliefllich auf dem lizenzierten Immateri-
algiterrecht aufbaut, was aus praktischer Sicht immer héufiger der Fall ist. Denn
immaterielles Kapital stellt mittlerweile eines der bedeutendsten Vermogenswerte
vieler der weltweit grofiten und machtigsten Unternehmen dar. Bei Technologieun-
ternehmen macht es nicht selten den wesentlichen, wenn nicht sogar den alleinigen
Unternehmenswert aus.” Der Bestand der Lizenz kann fiir das Unternehmen des
Lizenznehmers von existentieller Bedeutung sein.*

Zieht man in Betracht, welchen Umfang die Wertschopfungen der jeweiligen
lizenznehmenden Industrien derweil erreichen, konnte diese Unsicherheit nicht
nur auf Unternehmerseite, sondern auch auf volkswirtschaftlicher Ebene weitrei-
chende negative Folgen fiir den Wirtschaftsstandort Deutschland haben, z.B. in
Form von Investitionsriickgéngen, Arbeitsplatzverlust und einem verminderten
Wirtschaftswachstum.

23 BT-Drucks. 14/6433, S. 16.

24 Adolphsen/Tabrizi, GRUR 2011, 384 ff.; Scholz, GRUR 2009, 1107 ff.; Reber, ZUM
2009, 855 ff.; Schricker/Loewenheim in: Schricker/Loewenheim, UrhR, § 35 Rn. 22 ff.,
m.w.N.

25 Klawitter/Hombrecher, WM 2004, 1213.

26 Marotzke, ZGE 2 (2010), 233; McGuire, GRUR 2012, 657, 658.



Es handelt sich damit um eine Rechtsfrage von erheblicher wirtschaftlicher und
rechtspraktischer Bedeutung, zu deren Losung diese Arbeit beitragen soll.

Die h.M. vertrat bislang die Auffassung, dass die Unterlizenz vom Bestand der
Hauptlizenz abhéngig sei, sodass mit Beendigung bzw. Unwirksamkeit des Hauptli-
zenzvertrages die Nutzungsberechtigung erlischt bzw. das Enkelrecht wieder automa-
tisch dem Mutterrecht zufallt und somit das Stammrecht wieder komplettiert wird.?’
Nur die Mindermeinung sprach sich fiir einen Fortbestand der Enkelrechte aus.?

27 Zum Urheberrecht: OLG Miinchen, UFITA 90 (1981), 166, 167 ff. — ,So frei wie der
Wind“; OLG Miinchen, FuR 1983, 605, 606 ff. — ,Alexis Sorbas“; OLG Stuttgart, FuR
1984, 393, 397 — ,Puzo-Bestseller®, fiir den Fall der vorzeitigen unfreiwilligen Been-
digung des urheberrechtlichen Nutzungsrechts; OLG Miinchen ZUM-RD 1997, 551,
553 — ,Das Piano®, ohne nihere Erlduterung; OLG Hamburg, GRUR Int. 1998, 431,
435 — Feliksas Bajoras“; OLG Hamburg, GRUR 2002, 335, 336 {. — ,Kinderfernseh-
Sendereihe®, mit zust. Anm. Wandtke, EWiR 2001, 643 f.; so bereits auch die Vorins-
tanz, LG Hamburg, ZUM 1999, 858, 859 f. — ,Sesamstrafle®, mit zust. Anm. Schricker,
EWIR 1999, 275 f.; OLG Karlsruhe, ZUM-RD 2007, 76, 78 f. — ,Popmusiker*; vgl. auch
LG Minchen I, ZUM-RD 1997, 510 ff. - ,Living Buddha®; Nordemann, GRUR 1970,
174, 176; Katzenberger, GRUR Int. 1983, 410, 421; Wente/Hdrle, GRUR 1997, 96, 99;
v. Frentz/Marrder, ZUM 2003, 94, 101; Brauer/Sopp, ZUM 2004, 112, 117 f.; Wallner, ZIP
2004, 2073, 2080; Scherenberg, CR 2007, 7, 10; Hahn, Verbotsrecht des Lizenznehmers,
S. 49; Picot, Abstraktion und Kausalabhéngigkeit, S. 151; Lisch, Abstraktionsprinzip
im UrhR, S. 67 f; Fink, Beendigung von Dauerschuldverhaltnissen, S. 56; Kohnen,
Beendigung von Nutzungsrechten, S. 186; Scheuermann, Videoauswertung, S. 160 ft.;
Nolden, Abstraktionsprinzip im UrhR, S. 80 f.; Schack, Urheber- und Urheberver-
tragsrecht, Rn. 629; Schricker/Loewenheim in: Schricker/Loewenheim, UrhR, § 35
Rn. 23; ebenso schon in der Vorauflage Schricker in: Schricker, UrhR, § 35 Rn. 11; 7.B.
Nordemann in: Fromm/Nordemann, UrhR, § 31 Rn. 34, § 35 Rn. 7, § 41 Rn. 40; Schulze
in: Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl. 2008, § 33 Rn. 10, § 35 Rn. 16, § 41 Rn. 37; Spautz
in: Mohring/Nicolini, UrhG, § 35 Rn. 6; Wandtke/Grunert in: Wandtke/Bullinger,
UrhR, § 34 Rn. 7 f., § 35 Rn. 7; Loewenheim/}.B. Nordemann in: Loewenheim, Hdb.
UrhR, § 26 Rn. 31; Schricker, Verlagsrecht, § 28 Rn. 27; Abel in: Berger/Wiindisch,
Urhebervertragsrecht, § 13 Rn. 171; Kotthoff in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, UrhR, § 35
Rn. 8; speziell zur Verlagslizenz: Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, S. 467; Lofl,
Rechtsnachfolge in Verlagsvertrage, S. 173 ff.

Zum Patentrecht: RGZ 142, 168, 170 f. — ,Loseblitterbuch®; Schumann, GRUR 1932,
539, 540; Ohl, GRUR 1992, 77, 81; Reimer in: Reimer, PatG/GebrMG, § 9 PatG Rn. 91;
Ahrens, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 287; Henn, Patent- und Know-how-Lizenz-
vertrag, Rn. 166; Osterrieth, Patentrecht, Rn. 399; Grof3, Lizenzvertrag, Rn. 233; Bar-
tenbach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, Rn. 148; Ullmann in: Benkard, PatG,
§ 15 Rn. 107.

Allgemein zur Lizenz: Pahlow, Lizenz, S. 460 ff.; Schmoll in: Biischer/Dittmer/Schiwy,
GewRS/UrhR/MedienR, Kap. 12, Rn. 86; Scholz, Lizenzen in der Insolvenz, S. 42;
Plassmeier/Steden, Lizenzvertrige, § 1 Rn. 36.

28 Zum Urheberrecht: OLG Kéln, GRUR-RR 2007, 33, 34 — ,Computerprogramm fiir Rei-
fenhéndler” (krit. hierzu Haupt, jurisPR-WettbR 12/2006, Anm. 6); LG Stuttgart, FuR



Der Bundesgerichtshof auflerte sich nunmehr erstmals zu dieser Frage in seiner
Leitsatzentscheidung ,Reifen Progressiv® vom 26.03.2009.” Der zustandige L. Zi-
vilsenat beurteilte die beschriebene Situation fiir den Unterlizenznehmer als nicht
hinnehmbar und erteilte der h.M. auch in den nachfolgenden Entscheidungen
,M2Trade*® und ,Take Five®! vom 19.07.2012 eine Absage.

Offensichtlich ist, dass die Entscheidungen des BGH einerseits eine Stirkung
der Rechtsposition der lizenznehmenden Verwerter in jeder Hinsicht sowie der
Verkehrsfahigkeit von Lizenzen im Allgemeinen bedeuten. Auf der anderen Seite
stellt sich die Frage, welche Einschrankungen damit fiir den Schutzrechtsinhaber
verbunden und ob diese iiberhaupt hinnehmbar sind.

Zu kldren ist, ob sich die richterliche Entscheidung im Einzelfall als tragfihige
Losung fiir die Problematik des Fortbestands der Enkelrechte bei Beendigung des
Hauptlizenzvertrages erweist.

1983, 608, 611 — ,Puzo-Bestseller”; Goldschmidt, UFITA 2 (1929), 1, 18, hinsichtlich der
mit dinglicher Wirkung bestellten Lizenz; Sieger, FuR 1983, 580, 585 ff.; Schwarz/Klin-
ger, GRUR 1998, 103, 110 ff.; dies., UFITA 138 (1999) 29, 47 £.; zust. StrafSer, ZUM 1999,
928, 933; Schmidt, WM 2003, 461, 472; Schwarz/Reber in: Loewenheim, Hdb. UrhR,
§ 74 Rn. 249; Hoeren, CR 2005, 773, 775; v. Hartlieb in: FS Schwarz I, S. 121, 129 f,;
Hausmann in: FS Schwarz 1L, S. 81, 96 ff.; ders., ZUM 1999, 914, 921; Berger in: Berger/
Wiindisch, Urhebervertragsrecht, § 1 Rn. 195; Wohlfarth, Taschenbuchrecht, S. 153;
Obergfell, Filmvertrage, S. 86 f.; Roth, Filmrechte in der Insolvenz, S. 209; Schwarz/U.
Reberin: v. Hartlieb/Schwarz, Hdb. Film-, Fernseh-, Videorecht, Kap. 171 Rn. 5; Beck,
Lizenzvertrag im Verlagswesen, S. 82 ff., allerdings eine Ausnahme hinsichtlich der
Gefahrdung ideeller Interessen des Urhebers machend.
Differenzierend zwischen ordentlicher und auflerordentlicher Beendigung des
Hauptlizenzverhiltnisses: Haberstumpfin: Buscher/Dittmer/Schiwy, GewRS/UrhR/
MedienR, Kap. 10, § 35 UrhG Rn. 4, § 41 UrhG Rn. 7; ders. in: FS Hubmann, S. 127,
140 ff.; ders., Hdb. UrhR, Rn. 418; Haberstumpf/Hintermeier, Einf. Verlagsrecht,
S. 201 f.; v. Hase, Musikverlagsvertrag, S. 44 ff.; Karow, Rechtsstellung des Subver-
legers, S. 82 ff.; Lange, Lizenzvertrag im Verlagswesen, S. 96; dhnlich auch Esser,
Urheberrechtliche Lizenzen in der Insolvenz, S. 117 ff., differenzierend zwischen wil-
lensabhingigen und willensunabhéngigen Vertragsbeendigungen; vgl. auch Wandt-
ke/Grunert in: Wandtke/Bullinger, § 35 UrhG Rn. 9; dariiber hinaus unterscheidet
Platho, FuR 1984, 135, 138 f., ob personlichkeitsrechtliche Griinde zur Vertragsbeen-
digung gefithrt haben, die nach seiner Auffassung grundsatzlich einen Rechteriickfall
begriinden.
Zum Patentrecht: Behrendt, GRUR 1933, 199, 200.

29 BGH, GRUR 2009, 946 — ,Reifen Progressiv*.

30 BGH, GRUR 2012, 916 — ,M2Trade".

31 BGH, GRUR 2012, 914 — ,Take Five".



B. Gang der Untersuchung

Im ersten Teil der Arbeit werden zunédchst dogmatische Grundlagen des Lizenz-
verkehrs dargestellt. Insbesondere soll geklart werden, inwieweit die Systemprin-
zipien von Trennung und Abstraktion auf das Lizenzgeschift anzuwenden sind.

Daran anschlieflend erfolgt im zweiten Teil eine Einordnung der Unterlizenz in
das Lizenzsystem, eine Erdrterung der Voraussetzungen der Vergabe einer Unterli-
zenz und eine Darstellung méglicher Gestaltungsformen. Auch auf die wirtschaft-
liche Bedeutung der Unterlizenz in der Praxis soll eingegangen werden.

Im dritten Teil der Arbeit wird die Forschungsfrage nochmals aufgeworfen. Die
rechtlichen Folgen von Stérungen innerhalb von Lizenzketten in unterschiedlichen
Konstellationen, die Auffassungen von Schrifttum und Rechtsprechung zum Mei-
nungsstreit, insbesondere die Argumentationslinie des BGH, sowie eine Gesamt-
betrachtung der Interessenlage im Konfliktfall sind Gegenstand der Darstellung.

Ausgangspunkt der nachfolgenden Untersuchung wird der Bruch im Rechts-
verhaltnis zwischen dem Schutzrechtsinhaber und dem Hauptlizenznehmer sein;
allerdings wird sich zeigen, dass sich die gewonnen Erkenntnisse in verschiedenster
Hinsicht auch auf Stérungsfille auf untergeordneter Ebene der Lizenzkette tiber-
tragen lassen. An gegebener Stelle soll darauf hingewiesen werden.

Die Konsequenzen der Streitentscheidung fiir den Unterlizenznehmer wurden
bereits angedeutet. Welche Folgen die Annahme eines Fortbestands der Enkelrechte
fir den originaren Rechtsinhaber, der regelmafig den Riickfall aller eingerdumten
Rechte begehrt, mit sich bringt, bedarf einer Klarung. Fraglich ist, inwieweit kom-
merzielle und ideelle Interessen des Rechtsinhabers betroffen sein kénnten.

Die Entscheidung des BGH wirft in diesem Zusammenhang verfassungsrechtli-
che Bedenken auf. Im vierten Teil der Arbeit soll untersucht werden, ob durch die
richterliche Entscheidung ein interessengerechter Ausgleich fiir den gegebenen
Fall geschaffen wurde und sich hieraus eine Tendenz fiir andere Fallkonstellationen
entnehmen lasst.

Daran anschlieend wird im finften Teil der Arbeit untersucht, welche dog-
matischen Losungsansitze sich fiir die Frage des Fortbestands der Unterlizenz auf
zivilrechtliche Ebene bieten und welcher fiir die Rechtspraxis als geeignet erscheint.

Kernproblematik wird dabei sein, ob ein uneingeschrankter Riickgriff auf sa-
chenrechtliche Grundsitze des Zivilrechts* tiberhaupt moglich ist. Als casus cnactus
wird sich die Frage erweisen, ob es sich bei der Lizenz lediglich um ein obligatori-
sches Recht handelt oder inwieweit man es bei der Lizenzeinraumung mit dinglich
wirkenden Vorgangen zu tun hat. Literatur und Rechtsprechung waren bislang

32 Bereits Kurt Biedenkopfhat die Frage aufgeworfen, ob sich die Logik des Sachei-
gentums auf das geistige Eigentum iibertragen lasst oder darin eine Gefahr der
Entgrenzung zu sehen ist, vgl. Ohly in: Depenheuer/Peifer, Geistiges Eigentum,
S. 141, 154.



uneinig Giber die dogmatische Konstruktion der Rechtsnatur der Lizenz.* Diese
Rechtsunsicherheit stellte die Praxis in vielen Bereichen vor erhebliche Probleme*
und fithrte vor allem zu einer Schwéchung der Verkehrsfahigkeit von Lizenzen.
Ein weiterer Streitpunkt wird sein, ob die differenzierte Anwendung des Abstrak-
tionsprinzips oder des Kausalitatsprinzips gem. § 9 VerlG direkt bzw. analog eine
Antwort auf die Frage des Fortbestands der Unterlizenz bietet. Im Wesentlichen
soll die Argumentationslinie der ,Reifen Progressiv*-Entscheidung nachgezeichnet
und untersucht werden. Eine aus dogmatischen Grundsétzen abgeleitete Losung
konnte jedenfalls zu mehr Rechtssicherheit fithren. Vieles deutet darauf hin, dass
der BGH die Frage, ob beim Erléschen einer vom Mutterrecht abgespaltenen Lizenz
die davon abgeleiteten Unterlizenzen gleichfalls erloschen, nicht abschlieffend be-
antwortet hat — vielmehr scheint eine Einzelfallbeurteilung fiir den besonderen Fall
des wirksamen Riickrufs nach § 41 UrhG vorzuliegen.” Bereits an dieser Stelle soll
die These aufgestellt werden, dass sich eine allgemeingiiltige Aussage nicht treffen
lasst, sondern die Umsténde des Einzelfalls zu beriicksichtigen sind. Diese Annahme
wird sich bestitigen. Die Begriindung des BGH lésst aber zumindest Riickschliisse
zu, wie die Frage des Fortbestands von Enkelrechten in anderen Féllen des Wegfalls
des Tochterrechts zu beurteilen ist.* Wo das dogmatische Einfallstor fiir solch eine
Abwiagungsentscheidung zu verorten ist, bedarf es zu klaren.

Im sechsten Teil der Arbeit sollen wesentliche Kriterien aufgestellt werden, bei
deren Vorliegen ein Bestand der Unterlizenz gerechtfertigt erscheint. Es wird sich
zeigen, dass dem Grund der Beendigung des Hauptlizenzvertrages eine erhebliche
Entscheidungsrelevanz zukommt. Die Bandbreite der unterschiedlichen Stérungs-
falle erfordert eine differenzierende Betrachtung. Ausgangspunkt der Untersuchung
sollen daher Sachverhalte sein, die zu einem Bruch im Hauptlizenzverhaltnis fithren.
Die zu Fallgruppen zusammengefassten Beendigungstatbestande, d.h. alle potenti-
ellen Storfaktoren im Verhéltnis zwischen dem Inhaber des Immaterialgiiterrechts
und dem Lizenznehmer, sind daraufthin zu untersuchen, inwieweit ein Fortbestand
der Enkelrechte gerechtfertigt erscheint.

Im Hinblick auf die Konsequenzen der Streitentscheidung driangen sich schlief3-
lich auch Fragen der Rechtsdurchsetzung sowohl auf Seiten des originaren Rechtsin-
habers als auch auf Seiten des Inhabers des Enkelrechts auf, die im siebenten Teil der

33 Zu dieser Frage bereits Forkel, NJW 1983, 1764, als Reaktion auf BGH, GRUR 1982,
411 - ,Verankerungsteil®; siehe nunmehr BGH, GRUR 2009, 946, 948 — ,Reifen Pro-
gressiv®; zum Streitstand: Schricker/Loewenheim in: Schricker/Loewenheim, UrhR,
§ 31 Rn. 13 f. sowie Vor. §§ 28 ff. Rn. 83.

34 Chrocziel in: GS Blomeyer, S. 303, 306, siehe hierzu z.B. den Streit um die Insolvenz-
festigkeit der Lizenz.

35 Ebenso LG Miinchen I, InstGE 12, 154, 158 — ,Take Five®; v. Ungern-Sternberg, GRUR
2010, 273, 281; Scholz, GRUR 2009, 1107, 1111 f.; Schmid/Kampshoff, GRUR-Prax 2009,
50; Reinhard, K&R 2009, 712, 716 f.

36 Scholz, GRUR 2009, 1107, 1111 f.; Reber, ZUM 2009, 855, 857; Dieselhorst, CR 2010,
69, 70 f.



Arbeit geklart werden sollen; so z.B. ob bei einem Fortbestand der Unterlizenz ein
Anspruch auf Zahlung der Lizenzgebiihr gegeniiber dem Inhaber des Enkelrechts
besteht, ob der Unterlizenznehmer einen Anspruch auf Aufrechterhaltung und
Verteidigung des Schutzrechts hat und ob sich der Schutzrechtsinhaber ggf. gegen
weitere Nutzungshandlungen durch den Unterlizenznehmer zur Wehr setzen kann.





