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A. Einfihrung

Gewerbliche Schutzrechte gewéhren ihrem Inhaber eine Monopolstellung. Nur der
Inhaber ist berechtigt, das gewerbliche Schutzrecht auszutuiben; er kann Dritte an der
Benutzung des Rechts hindern. Der Inhaber kann seine Monopolstellung vollstandig
auf Dritte Ubertragen, beispielsweise durch Verkauf des Schutzrechtes. Er kann die
Ausiibung des Schutzrechtes einem oder mehreren Dritten jedoch auch durch Ein-
raumung von Nutzungsrechten Ubertragen'. Eine solche Ubertragung des Aus-
ubungsrechtes wird als Lizenz, der zugrundeliegende Vertrag als Lizenzvertrag be-

zeichnet.

Lizenzvertrage sind im biirgerlichen Recht nicht eigenstandig geregelt®. Es besteht
keine Einigkeit tber die Rechtsnatur des Lizenzvertrages. Anerkannt ist, daf? es sich
bei einem Lizenzvertrag um ein Dauerschuldverhaltnis handelt, das kaufrechtliche,
pachtrechtliche und gesellschaftsrechtliche Elemente aufweisen kann®. Die Haftung
des Lizenzgebers fur Sach- und Rechtsméngel wird daher je nach Einordnung des
Lizenzvertrages zu einem der Vertragstypen nach unterschiedlichen Normen beur-
teilt.

Gerichtliche Auseinandersetzungen werden wesentlich durch die Darlegungs- und
Beweislasten der beteiligten Parteien bestimmt. Kann die beweisbelastete Partei den
Beweis nicht erbringen, so kann sie ihr Recht nicht erfolgreich geltend machen. Ge-
richtliche Auseinandersetzungen wegen bestehender Méngel an Lizenzvertragen sind
mit besonderen Beweisschwierigkeiten belastet, die sich von denen fir Mangel im
Kaufrecht oder Pachtrecht unterscheiden. Beispielsweise ist nicht immer einfach zu
entscheiden, ob der Gegenstand des lizenzierten Rechtes in den Aquivalenzbereich
eines dlteren Schutzrechtes eingreift. Wenn dies zwar maoglich, aber nicht sicher ist,
fragt sich, wie substantiiert die Partei, die sich auf einen solchen Mangel beruft, vor-

! Chrocziel, Einfiihrung in den gewerblichen Rechtsschutz, Rn. 129
2 Chrocziel Einfithrung in den gewerblichen Rechtsschutz, Rn. 130
® Palandt/Weidenkaff, Biirgerliches Gesetzbuch, 65 Aufl., Einf. vor § 581 Rn. 7



zutragen hat. Handelt sich bei dem dalteren Schutzrecht um ein ungepriftes Schutz-
recht konnte ferner der Bestand des alteren Schutzrechtes zweifelhaft sein. Auch ist
zu entscheiden, wer fur die Rechtsbestandigkeit des &lteren Schutzrechtes beweis-

pflichtig ist.

Lizenzvertrage haben eine hohe wirtschaftliche Bedeutung® und sind in der Regel
mit grofRen wirtschaftlichen Erwartungen der Parteien verbunden. Aufgrund dieser
Erwartungen und den genannten Beweisschwierigkeiten ist im Falle einer gerichtli-
chen Auseinandersetzung eine eindeutige Zuordnung der Darlegungs- und Beweis-

last zu den Parteien erforderlich.

B. Lizenzvertrag
I. Definition

Der Lizenzvertrag ist von Rechtsprechung und Rechtslehre entwickelt worden,
ohne dal} er eine grundlegende gesetzliche Regelung erfahren hat. Eine Legalde-
finition existiert folglich nicht®. Fir einzelne gewerbliche Schutzrechte existie-
ren gesetzliche Regelungen, die jedoch nur zum Ausdruck bringen, daB die ge-
werblichen Schutzrechte ganz oder teilweise Gegenstand von ausschlieBlichen
oder nicht-ausschliel3lichen (einfachen) Lizenzen sein kdnnen.

Nach den von der Rechtsprechung und Lehre entwickelten Grundsatzen regelt
der Lizenzvertrag die Benutzung eines Schutzrechtes oder von Know-how zwi-
schen dem Schutzrechts- oder Know-how-Inhaber (Lizenzgeber) und einem
Dritten (Lizenznehmer)®. Es handelt sich also nicht um eine vollstandige Uber-
tragung des Schutzrechtes auf den Dritten, wie das bei einem Schutzrechtskauf

der Fall ware, sondern um eine beschrénkte Rechtsiibertragung’.

* Pfaffelhuber, Strategische und wirtschaftliche Ausrichtung der Lizenzpolitik, Mitt. 2005, 411
® Kortuany, Patent- und Know-how-Vertrage im deutschen und europaischen Kartellrecht, 14
® Bithring, Gebrauchsmustergesetz, § 22 Rn. 9

" Benkard/Ullmann, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 PatG, Rn. 33



Der Lizenzvertrag umfalit ein Verpflichtungsgeschaft und ein Verfligungsge-
schaft. Aus dem Verpflichtungsgeschéaft ist der Lizenzgeber verpflichtet, dem
Lizenznehmer das Recht zur Nutzung des Lizenzgegenstandes zu verschaffen,
wéhrend der Lizenznehmer verpflichtet ist, an den Lizenzgeber eine vereinbarte
Lizenzgebuhr zu zahlen. Das Verfligungsgeschéft besteht in der Erfullung ihrer
jeweiligen Pflichten®. Beide Vertrage fallen in der Regel zusammen und kénnen

daher als Einheit betrachtet werden.’

Il. Patentlizenzvertrag

Das Patent oder die Patentanmeldung sind gewerbliche Schutzrechte von beson-
derer Bedeutung, da ihr Gegenstand, die Erfindung, die technische Entwicklung
starker als andere Schutzrechte wie Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster oder
Marken beeinfluft.

1. Gesetzliche Regelungen

GemaR § 15 Abs. 2 PatG konnen das Recht auf das Patent, der Anspruch auf
Erteilung des Patentes sowie das Recht aus dem Patent Gegenstand von aus-
schliel}lichen oder nicht-ausschlieBlichen Lizenzen sein. Eine Definition des
Lizenzvertrages ist dem nicht zu entnehmen, da der Begriff "Lizenz" im Pa-
tentgesetz nicht weiter definiert wird. Vielmehr handelt es sich bei § 15
Abs. 2 PatG um eine Regelung, die auf der bereits vor ihrer Einflihrung be-
stehenden Rechtspraxis beruht'®. Die gesetzliche Regelung stellt in Verbin-
dung mit 8 15 Abs. 1 PatG klar, dal? die Einrdumung einer ausschliel3lichen
oder nicht-ausschlieRlichen Lizenz dem Lizenznehmer ein positives Benut-

zungsrecht an dem Gegenstand des Patentes gewahrt. Die Regelung zeigt

® Bartenbach, B., Mitt. 2003, 102, 104
° Gaul/Bartenbach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, K 10
19 Amtliche Begriindung zum Entwurf des Gemeinschaftspatentgesetzes, BIPMZ 179, 276, 280



damit auch, daR eine ausschlieBliche oder nicht-ausschlieBliche Lizenz nicht
nur ein Verzicht des Lizenzgebers gegeniber dem Lizenznehmer ist, auf
sein Verbietungsrecht zu verzichten''. Diese Regelung bezieht sich ferner
nicht auf Erfindungen, die noch nicht zum Patent angemeldet sind™?.

2. Regelungsgegenstand

Der Patentlizenzvertrag verpflichtet den Lizenzgeber gegentber dem Li-
zenznehmer im Falle einer ausschliel3lichen oder einfachen Lizenz zur Ein-
rdumung eines positiven Benutzungsrechtes an dem durch das Patent ge-
schutzten Gegenstand. Im Falle einer negativen Lizenz verzichtet der Li-
zenzgeber allerdings nur darauf, seine Rechte, insbesondere sein Verbie-
tungsrecht geltend zu machen®.

Die Unterscheidung zwischen ausschliel3licher und einfacher Lizenz (posi-
tiven Lizenz) einerseits und negativer Lizenz andererseits hat erhebliche
Bedeutung. Bei einer positiven Lizenz ist der Lizenzgeber nicht nur zur
Duldung der Nutzung des Gegenstandes des Patentes durch einen Dritten
verpflichtet; er muR dem Lizenznehmer auch die Nutzung ermdglichen, was

mit zusatzlichen Pflichten verbunden ist**.

Know-how-Lizenzvertrag

Der Know-how-Lizenzvertrag unterscheidet sich vom Patentlizenzvertrag insbe-

sondere dadurch, dal’ sein Gegenstand kein angemeldetes Schutzrecht (wie die

1 5o friiher jedenfalls das Reichsgericht, siehe

12 Gaul/Bartenbach, Patentlizenz und Know-how-Vertrag., K 6 Rn. 9

13 Gaul/Bartenbach, Patentlizenz und Know-how-Vertrag, K 9 Rn. 2

4 Stumpf/GroR, Der Lizenzvertrag, Rn. 291; Gaul/Bartenbach Patentlizenz und Know-how-Vertrag,

K9Rn.1



Patentanmeldung) oder eingetragenes Schutzrecht (wie das Patent) ist'®. Es war
daher in der Literatur umstritten, ob die Regelungen zum Patentlizenzvertrag auf

Know-how-Lizenzvertrage angewendet werden kénnen.

Eine Legaldefinition fur Know-how existiert im deutschen Recht nicht. Fur das
europdische Recht wird in Art. 1 Abs. 1 lit. i Gruppenfreistellungsverordnung zu
Technologietransfer-Vereinbarungen'’ Know-how als die Gesamtheit prakti-
scher Kenntnis definiert, die nicht durch Patente geschiitzt sowie geheim, we-

sentlich und identifizierbar sind.

Das Schrifttum ist sich tber die Begriffsbestimmung nicht einig™®. Strittig ist
insbesondere, ob Know-how geheim sein muR oder nicht. Nach Skaupy™ wird
Know-how als "nicht geschutztes Spezialwissen und technisches Erfahrungsgut
angesehen, das vertraglich entweder durch die Hingabe von Arbeits- und Fabri-
kationsunterlagen (Konstruktionszeichnungen, Arbeitsvorschriften, Rezepte,
Muster, Modelle, Formeln, Beschreibungen, Zeichnungen, Plane, Matrizen,
Gielformen, Kaliber, Spezialwerkzeug, Bearbeitungsvorrichtungen, technische
Angaben u. dgl.) und/oder durch Ubermittlung von Informationen uiber Verfah-
rensweisen, praktische Kniffe, Kunstgriffe, Einzelheiten der Werkstattpraxis
usw. zur Verfigung gestellt wird." Ein geheimer Charakter wird demnach nicht
gefordert. Das Know-how muR also nicht geheim sein?’. Allerdings werden Spe-
zialwissen und technisches Erfahrungsgut, das jedermann zuganglich ist, nicht
auf das Interesse eines Lizenznehmers stoRRen, da er dieses Wissen jederzeit auf
anderem Wege erhalten kann, so dal eine gewisse Unzugénglichkeit des Know-

hows vorauszusetzen ist?.

1> Benkard/Ullmann, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 PatG, Rn. 138

16 Benkard/Ullmann, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 PatG, Rn. 139

7 \/erordnung (EG) Nr. 772/2004

18 Pagenberg/Geissler, Lizenzvertrdge, Muster 1 Rn. 139; Hirthe, Einflu? der Gesetzgebung gegen
Wettbewerbsbeschrdnkungen und (ber Technologietransfer auf Know-how-Vereinbarungen, GRUR
1983, 98 f.

19 Skaupy, Know-how-Vereinbarungen und Kartellrecht, GRUR 1964, 539

20 pagenberg/Geissler, a.a.0., Muster 1, 137

2! Kortunay, Patent- und Know-How-Vertrage im deutschen und europaischen Kartellrecht, 20



Der Know-how-Lizenzvertrag umfalit somit ein Verpflichtungsgeschéft, dal} den
Lizenzgeber verpflichtet, dem Lizenznehmer sein vertraglich bestimmtes Know-
how zu Ubermitteln?®, wahrend der Lizenznehmer verpflichtet ist, an den Li-
zenzgeber eine vereinbarte Lizenzgebihr zu zahlen. Patentlizenzvertrag und
Know-how-Lizenzvertrag kénnen auch miteinander verkniipft werden, wodurch

ein gemischter Vertrag entsteht.

IVV. Andere gewerbliche Schutzrechte
1. Gebrauchsmustergesetz

8 22 Abs. 2 GebrMG entspricht im Wortlaut § 15. Abs. 2 PatG. Damit un-
terscheidet sich die Gebrauchsmusterlizenz nicht von der Patentlizenz. Ge-
genstand des Gebrauchsmusterlizenzvertrages ist im Gegensatz zum Patent-
lizenzvertrag grundsétzlich ein nicht durch das Patentamt gepriftes Schutz-
recht, wahrend der Gegenstand eines Patentlizenzvertrages ein amtlich ge-
priiftes Recht ist, sofern nicht bereits die Patentanmeldung lizenziert wird.

Abgesehen davon, gelten dieselben Regeln wie bei Patentlizenzvertragen®.

2. Markengesetz

GemaR 8§ 30 Abs. 1 MarkenG konnen die durch die Eintragung der Marken
oder deren Benutzung begriindeten Markenrechte Gegenstand von aus-
schliel}lichen oder einfachen Lizenzen sein. Abweichend zu den gesetzli-
chen Regelungen zu anderen gewerblichen Schutzrechten bestimmt § 30
Abs. 2 MarkenG, daB der Lizenzgeber gegen den Lizenznehmer vorgehen

22 Fischer, Grundziige des gewerblichen Rechtsschutzes, § 12 V 2
2% Benkhard/Ullmann, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 23 GebrMG Rn. 4



kann, der die lizenzierte Marke ber den vertraglich vereinbarten Umfang

hinaus nutzt?*.

Auch an einer Marke sind ausschlieBliche Rechte mit dinglicher Rechtswir-
kung einrdumbar, so dal’ sich die Markenlizenz nicht von der Patent- oder

Gebrauchsmusterlizenz unterscheidet?.
3. Urheberrecht

Das Urheberrecht entsteht mit der Schopfung des Werkes (8 2 Abs. 2 UrhG)
und nicht durch Einreichung einer Anmeldung bei einem Patentamt. Der
Urheber kann anderen das Recht einrdumen, das Werk fur einzelne oder alle
Nutzungsarten zu verwenden (8 31 UrhG). Urheberrechtliche Nutzungsver-
trage rdumen einer Vertragspartei, dem Verwerter, vertraglich bestimmte
Nutzungsrechte an dem urheberrechtlichen Werk ein®. Ebenso wie bei ge-
werblichen Schutzrechten kdnnen dem Verwerter ein einfaches oder ein

ausschlieBliches Nutzungsrecht eingeraumt werden®’.

Im Zusammenhang mit Patent- und Know-how-Lizenzvertragen spielen ur-
heberechtliche Werke wie Computerprogramme und Datenbanken eine be-
sondere Rolle. Haufig werden Nutzungsrechte an diesen Werken gemein-
sam mit Lizenzen an Patenten und Know-how in einem gemeinsamen Li-

zenzvertrag eingeraumt.

V. Rechtscharakter des Lizenzvertrages

Fur die Beurteilung der Rechte und Pflichten von Lizenzgeber und Lizenzneh-
mer und der sich daraus ableitenden Haftungsregelungen ist eine Bestimmung

2 Gaul/Bartenbach, Patentlizenz und Know-how-Vertrag, K 32.2

% Chrocziel, Einfilhrung in den gewerblichen Rechtsschutz, 129; a. A. Strobele/Hacker, Markenge-
setz; § 30 Rn 36

26 Fromm/Nordemann/Hertin, Urheberrecht, § 31 Rn. 1

2" Bartenbach, B., Die Patentlizenz als negative Lizenz, 37



des Rechtscharakters des Lizenzvertrages in bezug auf die vertragsrechtlichen
Normen des BGB erforderlich, da die materiell-rechtlichen Normen des BGB
die Beweislast bestimmten . Eine spezielle gesetzliche Regelung des Lizenz-
vertrages fehlt; er zeigt jedoch Elemente verschiedener gesetzlich geregelter
Vertragstypen.

Dartiber hinaus ist zwischen ausschlieBlicher Lizenz und nicht-ausschliel3licher
(einfacher) Lizenz zu unterscheiden. Die negative Lizenz wird hier auRer acht
gelassen, da diese keine Verpflichtungen des Lizenzgebers aufler der blof3en
Duldung der Nutzung des patentierten Gegenstandes mit sich bringt.

1. Kaufvertrag (88 433, 453 BGB)

Der Lizenzvertrag ist zum Teil als Kaufvertrag tber ein Recht geméal der 88
433, 453 BGB eingeordnet worden®®. Nach § 433 | BGB verpflicht der
Kaufvertrag den Verk&ufer eine Sache zu tbergeben und dem Kaufer das
Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der Kdufer ist nach § 433 11 BGB
zur Zahlung des vereinbarten Kaufpreises verpflichtet. Nach § 453 BGB
finden die VVorschriften iber den Kauf von Sachen Gber den Kauf von Rech-
ten entsprechend Anwendung. Der Kaufvertrag ist ein gegenseitiger Ver-
trag.

Anders als der Verkaufer eines Rechts Ubertréagt der Lizenzgeber jedoch
nicht das gesamte Schutzrecht auf den Lizenznehmer, sondern raumt diesem
nur ein Nutzungsrecht ein®®. Allerdings kann zumindest der ausschlieRliche

Lizenzvertrag auch als Verkauf des Nutzungsrechtes angesehen werden. Die

28 Schellhammer, Der ZivilprozeB, Rn. 380

% Nirk, Die Einordnung der Gewahrleistungsanspriiche und Leistungsstérungen bei Vertragen iiber
Patente in das Birgerliche Gesetzbuch, 329, 330

%0 Gaul/Bartenbach, Patentlizenz und Know-how-Vertrag, K 14



Ubertragung des Nutzungsrechtes erfolgt in einem einmaligen und punktu-
ellen Ubertragungsakt™.

2. Mietvertrag (8 535 BGB)

Der Lizenzvertrag enthdlt Elemente eines Dauerschuldverhaltnisses, da der
Lizenzgeber im Falle eines Patentes zu dauernder Aufrechterhaltung des
Schutzrechtes und zur Verteidigung des Schutzrechtes verpflichtet ist, wah-
rend der Lizenznehmer in regelméiiigen Abstdnden Lizenzgebihren zu zah-
len hat®’. Allerdings ist Gegenstand eines Lizenzvertrages die Uberlassung
von Rechten, nicht aber einer Sache. Eine Vermietung von Rechten ist je-
doch nicht vorgesehen®. Eine direkte Anwendung des Mietrechtes kommt

somit nicht in Betracht®*,

3. Pachtvertrag (8 581 BGB)

Eine solche Schwierigkeit besteht bei der Einordnung des Lizenzvertrages
als Pachtvertrag nicht. Gegenstand des Pachtvertrages kénnen nicht nur Sa-

chen, sondern auch Rechte sein®®.

Allerdings wird gegen die Einordnung als Pachtvertrag eingewendet, daR
der Pachtvertrag die Uberlassung des Pachtgegenstandes und dessen Riick-
gabe nach dem Ablauf des Vertrages voraussetzt (88 581, 546 BGB). Das
lizenzierte Schutzrecht als solches verbleibt jedoch beim Lizenzgeber und
wird nicht auf den Lizenznehmer Ubertragen. Nach Erldschen des lizenzier-

ten Schutzrechtes ist dessen Riickgabe an den Lizenzgeber nicht méglich®.

* Haedicke, GRUR 2004, 123

%2 Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag., Rn. 20; Bartenbach, B., Mitt. 102, 104; Gaul/Bartenbach, Pa-
tentlizenz und Know-how-Vertrag., K 14

% palandt/Weidenkaff, Biirgerliches Gesetzbuch, § 535 Rn. 2

% Gaul/Bartenbach, Patentlizenz und Know-how-Vertrag, K 15; Bartenbach, B., Mitt. 102, 104

% palandt/Weidenkaff, Biirgerliches Gesetzbuch, § 581 Rn. 3

% Gaul/Bartenbach, Patentlizenz und Know-how-Vertrag, K 16



Ebenso wenig kann Know-how, beispielsweise Erfahrungswissen, an den
Lizenzgeber zuriickgegeben werden. Uberdies kennt der Pachter beim
Pachtvertrag vor Vertragsschluf3 die Pachtleistung, wéhrend der Lizenzver-
trag mit zahlreichen Unsicherheiten wie eine mdgliche Abhéngigkeit von
Schutzrechten Dritter oder fehlender Herstellbarkeit des durch das Schutz-
recht geschiitzten Gegenstandes verbunden ist. Im Hinblick auf die einfache
Lizenz ist Uberdies zu berlcksichtigen, daR ein Gegenstand nicht gleichzei-
tig an mehrere Personen, die von einander vollig unabhangig sind, verpach-

tet werden kann®'.

Eine ausschlielliche Einordnung des Lizenzvertrages als Pachtvertrag ist
auch von der Rechtsprechung abgelehnt worden®,

4. Gesellschaftsvertrag (8 705 BGB)

Das gesellschaftsvertragliche Element des gemeinsamen Zwecks setzt eine
engere Bindung der Vertragsparteien als die bloRe Beteiligung des Lizenz-
gebers am wirtschaftlichen Erfolg des lizenzierten Schutzrechtes aufgrund
der Zahlung von Lizenzgebiihren voraus®. Der Lizenzvertrag ist vielmehr
auf den Austausch von Leistungen gerichtet, wobei jede Partei ihre eigenen
wirtschaftlichen Interessen verfolgt. Ausnahmen hiervon kénnen sich aller-

dings bei Forschungs- und Entwicklungsvertragen ergeben.

Eine pauschale Einordnung des Lizenzvertrages als Gesellschaftsvertrag ist
daher von Rechtsprechung und Lehre abgelehnt worden*.

¥ Bartenbach, B., Die Patentlizenz als negative Lizenz, 88

* BGH GRUR 1961, 27, 29 — Holzbautrager

% Benkard/Ullmann, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 PatG Rn. 49
“0 Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 459

! Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 23
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5. Niel3brauch (88 1030, 1068 BGB)

In der Literatur ist vereinzelt vorgeschlagen worden, einzelne Regelungen
des NieBbrauches auf Lizenzvertrage anzuwenden*. NieBbrauch ist das
dingliche Recht, die Nutzungen des belasteten Gegenstandes zu ziehen
(8 1030 BGB). Auch tibertragbare Rechte kénnen mit einem NieRbrauch be-
lastet werden. Das Recht aus dem Patent kann ein derartiges Recht sein®.

Eingewendet wird gegen die Anwendung der NieBbrauchregelungen jedoch,
dall § 1041 BGB den NieBbraucher zur Erhaltung des Rechtes in seinem
wirtschaftlichen Bestand verpflichtet. Nach § 1065 BGB wird der Niel-
braucher ferner bei Beeintrachtigungen seines Rechtes auf Anspriiche ver-
wiesen, die sich aus dem Eigentiimer-Besitzer-Verhaltnis ergeben. Beides

ist mit dem Wesen des Lizenzvertrages nicht vereinbar®*,

6. Vertrag sui generis

Die vorstehenden Ausfiihrungen zeigen, dal3 eine Zuordnung des Lizenzver-
trages zu einem der gesetzlichen Vertragstypen nicht eindeutig moglich ist.
Dies folgt aus dem Charakter des Lizenzvertrages als gewagtes Geschaft*.
Der Lizenzvertrag ist daher als Vertrag sui generis anzusehen“®. Einzelvor-
schriften der verschiedenen gesetzlichen Vertragstypen werden jedoch an-
gewendet, wenn sie als eine interessengerechte Lésung empfunden werden.
In Abhéngigkeit von den Besonderheiten des zu beurteilenden Lizenzver-
trages werden somit Regeln des Kaufrechtes, des Gesellschaftsrechtes, des
Mietrechtes oder des Pachtrechtes angewendet.

“2 Henn, Patent- und Know-how-Lizenzvertrag, Rn. 98 ff.

“% Benkard/Ullmann, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 PatG Rn. 28

* Bartenbach, B., Mitt. 2003, 102, 105

** BGH GRUR 1961, 27, 28 — Holzbautrager; Schulte/Kiihnen, Patentgesetz mit EPU, § 15 Rn. 31;

“ BGH GRUR 1979, 767, 768 — Mineralwolle; Benkard/Ullmann, Patentgesetz, Gebrauchsmusterge-
setz, § 15 PatG Rn. 49; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, § 15 Rn. 53; Kraler, Patentrecht, 962;
Bartenbach, B., Mitt. 102, 104; Eichmann/v. Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, § 31 Rn. 2;
Fromm/Nordemann/Hertin, Urheberrecht, vor § 31 Rn. 62
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Im Hinblick auf den ausschlieBlichen Lizenzvertrag herrscht jedoch keine
Einigkeit, ob die Reglungen der Rechtspacht den kaufrechtlichen Bestim-
mungen vorzuziehen sind. Nach Ansicht eines Teils der Lehre soll im Re-
gelfall von der Rechtspacht ausgegangen werden®’. Ein anderer Teil ist da-
gegen der Ansicht, dal} nach der Reform des Schuldrechtes durch das Ge-
setz zur Modernisierung des Schuldrechtes vom 26. Nov. 2001, die kauf-

rechtlichen Regelungen vorzuziehen sind*,

In einer Vielzahl von Féllen erscheint es jedoch nicht erforderlich zu ent-
scheiden, ob die Regelungen der Rechtspacht oder des Kaufrechtes vorzu-
ziehen sind. Enthalten bestimmte Regelungen zu diesen Vertragstypen all-
gemeine Rechtsgrundsétze, so konnen diese Rechtsgrundsatze auf den Li-
zenzvertrag entsprechend angewendet werden, wenn sie mit den Besonder-
heiten des Lizenzvertrages vereinbar sind*’. Dies gilt beispielsweise fiir den
sich aus § 433 BGB ergebenden allgemeinen Rechtsgedanken, daR derjeni-
ge, der vertraglich bestimmte Eigenschaften zusichert, beim Fehlen dieser
Eigenschaften dafur verschuldensunabhéngig nach 276 Abs. 1 Satz 1 BGB
haftet. Nichts anderes ergibt sich, wenn die zur Rechtspacht gehtérende Re-
gelung des § 536 a Abs. 1 BGB zugrunde liegt™.

C. Mangelhaftung des Lizenzgebers

Aufgrund des Fehlens einer gesetzlichen Regelung unterliegt die Haftung des Li-

zenzgebers dem Grundsatz der Vertragsfreiheit nach 8 311 BGB. Die Haftung des

Lizenzgebers kann somit vertraglich ausgeschlossen werden. Eine Haftung des Li-

*" Benkard/Ullmann, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 PatG Rn. 49

*® Haedicke, Die Gewahrleistungshaftung bei PatentverauBerungs- und Patentlizenzvertragen und das
neue Schuldrecht, GRUR 123, 125

“° Bartenbach, B., Mitt. 102, 105

%% Gaul/Bartenbach, Patentlizenz und Know-how-Vertrag, K 19
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zenzgebers fur Sach- und Rechtsmangel kommt somit nur in Betracht, wenn der Li-

zenzvertrag keine dem entgegenstehenden Regelungen enthalt>.

I.  Haftung fir Sachméangel

Der Lizenzvertrag verpflichtet den Lizenzgeber, dem Lizenznehmer ein Nut-
zungsrecht an der Erfindung zu verschaffen. Daraus folgt, dal die Erfindung
durch den Lizenznehmer auch zu dem vertraglich vereinbarten Zweck benutzt
werden kann. Fehlt die Benutzbarkeit der Erfindung, so wird dies als Sachman-
gel bezeichnet®®. Die Erfindung ist nicht brauchbar, wenn ihre Tauglichkeit zu

dem vertragsgemafRen Gebrauch aufgehoben oder gemindert ist.
1. Technische Ausfuhrbarkeit und Brauchbarkeit

a) Begriff

Der Lizenzgeber hat nach Rechtsprechung fiir die technische Ausfihr-
barkeit und Brauchbarkeit der Erfindung nach den Grundsétzen der
Sachmangelhaftung einzustehen®. Dies gilt auch dann, wenn der Li-

zenzgeber keine ausdriickliche Zusicherung dafiir gegeben hat>”.

Die Haftung des Lizenzgebers wird damit begriindet, dal er — wenn
sich die Erfindung als technisch nicht ausfihrbar oder unbrauchbar fir
den vertraglich vereinbarten Zweck erweist — keine Leistung erbracht
habe, die eine Gegenleistung des Lizenznehmers rechtfertigen wiirde™.

*! Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, § 15 Rn. 104

%2 Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 291

¥ BGH GRUR 1979, 768, 769 — Mineralwolle; Benkard/Ullmann, Patentgesetz, Gebrauchsmusterge-
setz, § 15 PatG Rn. 102

**BGH GRUR 1979, 768, 769 — Mineralwolle

% KraBer/Schmidt, Der Lizenzvertrag tiber technische Schutzrechte aus der Sicht des deutschen Zivil-
rechts, 324, 335
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aa) Technische Ausfuhrbarkeit

Eine Erfindung ist technisch ausfuhrbar, wenn ein Gerdt mit den
technischen Mitteln, die bei Vertragsabschluf3 zur Verfiigung stan-
den, tatsachlich hergestellt werden kann®. Die geschiitzte Vorrich-
tung oder das geschitzte Verfahren mul3 dabei innerhalb eines an-
gemessenen Zeitraums von einem Durchschnittsfachmann unter
Einsatz Ublicher Herstellungsvorrichtungen mit zumutbarem Auf-

wand verwirklicht werden konnen®”.

Die technische Ausfuhrbarkeit ist von der fabrikmaRigen Ausfihr-

barkeit zu unterscheiden®,

bb) Brauchbarkeit

Erfindung muR brauchbar sein, d. h. der nach der Vereinbarung er-
strebte technische Verwendungszweck muR erreicht werden kon-
nen; dagegen haftet der Lizenzgeber ohne hinzukommende Partei-

vereinbarung nicht fir die Fabrikationsreife der Erfindung *°.

b) Haftung

Zur Bestimmung der Haftung des Lizenzgebers bei Sachméngeln sind

vorwiegend kaufrechtliche®, pachtrechtliche®™ Bestimmungen sowie

das allgemeine Leistungsstorungsrecht® herangezogen worden. Insbe-

%¢ Gaul/Bartenbach, Patentlizenz und Know-how-Vertrag, K 445

" Henn, Patent- und Know-how-Lizenzvertrag, Rn. 310

%8 Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 297;

% BGH GRUR 1955, 338, 340 f. — Beschlagfreie Brillenglaser; BGH GRUR 1965, 298, 301 — Reakti-

ons-MefRgerét

% KraRer, Patentrecht, 968 (Nr. 3); KraBer/Schmidt, Der Lizenzvertrag iiber technische Schutzrechte
aus der Sicht des deutschen Zivilrechts, 324, 336; Kortuany, Patentlizenz- und Know-how-Vertrage
im deutschen und europdischen Kartellrecht, 62

%! KraRer, Patentrecht, 968 f. (Nr. 4)Gaul/Bartenbach, Patentlizenz und Know-how-Vertrag, K 446

%2 Biihring, Gebrauchsmustergesetz, § 15 Rn. 13; Bartenbach/Bartenbach, Schutzrechtskauf und Li-
zenzierung von Schutzrechten und Know-how nach der Schuldrechtsreform, 1270, 1277
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sondere bei ausschlieBlichen Lizenzen werden die Anspriche des Li-
zenzgebers aus § 453 BGB, einer kaufrechtlichen Bestimmung, abgelei-
tet®,

aa) Anwendung kaufrechtlicher Regelungen

Werden kaufrechtliche Regelungen angewendet, so ergibt sich die
Haftung des Lizenzgebers aus 88 453 Abs. 1, 433 Abs. 1 Satz 2
BGB. Demnach hat der Lizenzgeber dem Lizenznehmer das lizen-
zierte Recht frei von Sachméngeln zu verschaffen. Mangelfreiheit
liegt vor, wenn der Ist-Zustand des Vertragsgegenstandes dem Soll-

Zustand entspricht®.

Die Anspruche des Lizenznehmers ergeben sich aus 8§ 437 BGB.
Er kann Nacherfullung geméR 8 439 BGB verlangen (8 437 Nr. 1
BGB); er kann vom Vertrag zurlicktreten oder die Lizenzgebuhr
mindern (88 437 Nr. 2, 440, 423, 326 Abs. 5 BGB); oder er kann
Schadensersatz (88 437 Nr. 3 Alt. 1, 440, 280, 281, 311 a Abs. 5
BGB) oder den Ersatz seiner vergeblichen Aufwendungen verlan-
gen (88 437 Nr. 3 Alt. 2, 284 BGB).

bb) Anwendung pachtrechtlicher Reglungen

Bei der Anwendung pachtrechtlicher Regelungen ergibt sich die
Haftung des Lizenzgebers aus 88581, 536 Abs. 1 BGB. Danach ist
der Lizenznehmer von der Einrichtung der Lizenzgebuhr befreit,
wenn das lizenzierte Recht einen Sachmangel aufweist (8§ 536
Abs. 1 Satz 1 BGB). Ist das lizenzierte Recht nur in seiner Taug-

lichkeit eingeschrankt, aber nicht vollkommen unverwendbar, so

%% Haedicke, Die Gewahrleistungshaftung bei PatentverauBerungs- und Patentlizenzvertragen und das
neue Schuldrecht, 123, 125 f.
% palandt/Putzo, Biirgerliches Gesetzbuch, § 434 Rn. 9
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darf der Lizenznehmer die Lizenzgebuhr nur in angemessener Wei-

se kiirzen.

Aus 8 536 a Abs. 1 BGB folgt, daR der Lizenznehmer Anspruch
auf Schadensersatz hat, wenn der Sachmangel bei Vertragsschluf}
vorhanden war oder spater entsteht, sofern der Lizenzgeber den
Mangel zu vertreten hat. Nach § 536 a Abs. 2 BGB hat der Lizenz-
nehmer ferner Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen.

cc) Allgemeines Leistungsstorungsrecht

Wird das allgemeine Leistungsstérungsrecht fur anwendbar gehal-
ten, so ergibt sich die Haftung des Lizenzgebers aus § 280 BGB.
Danach hat der Lizenznehmer Anspruch auf Schadensersatz, sofern
der Sachmangel auf einer Pflichtverletzung des Lizenzgebers be-
ruht. Aus 8 313 BGB ergibt sich das Recht des Lizenznehmers
vom Vertrag zurickzutreten, wobei nach Invollzugnahme des Li-
zenzvertrages durch die Vertragsparteien ein Kundigungsrecht
nach § 314 BGB an die Stelle des Riicktrittsrechtes tritt®. Wird die
fehlende technische Ausfuhrbarkeit als anfangliches Leistungshin-
dernis betrachtet, so kann sich die Haftung des Lizenzgebers auch
aus 311 a BGB ergeben.

dd) Ausschlu® der Haftung

Kannte der Lizenznehmer bei VertragsabschluR die fehlende
Brauchbarkeit oder technische Ausflhrbarkeit der Erfindung, so
kommt eine Haftung des Lizenzgebers allerdings nicht in Betracht.
Das gleiche kann gelten, wenn eine umfangreiche Erprobung oder
Verbesserung des Lizenzgegenstandes durch den Lizenznehmer

% Bartenbach, B., Mitt. 102, 110
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vertraglich vereinbart worden ist®. Dies folgt im Falle der kaufver-
traglichen Regelungen aus § 442 BGB, beim Pachtvertrag aus
8 536 b BGB, bei der Anwendung des allgemeinen Leistungssto-
rungsrechtes aus dem Verbot des treuwidrigen Verhaltens nach
8 242 BGB.

2. Ertragsfahigkeit, Fabrikationsfahigkeit und Wettbewerbsfahigkeit

Eine Haftung des Lizenzgebers flr die wirtschaftliche Verwertbarkeit des
lizenzierten Gegenstandes wird abgelehnt, sofern der Lizenzgeber keine be-
sonderen Zusicherungen (Garantien) gegeben hat®’. Dies folgt aus dem Cha-
rakter des Lizenzvertrages als gewagtes Geschéft. Aufgrund des Wagnis-
charakters des Lizenzvertrages hat der Lizenznehmer das Risiko fehlender
Fabrikationsreife und des Reifezustandes der Erfindung zu tragen®®. Die
Wetthewerbsfahigkeit und damit der geschaftliche Erfolg werden der Risi-
kosphére des Lizenznehmers zugeordnet. Der Lizenznehmer hat damit zu
rechnen, dal’ patentierte Erfindungen nicht immer mit wirtschaftlichem Er-

folg umgesetzt werden kénnen®.

Il. Haftung fir Rechtsméangel

Neben der Sachmangelfreineit muR der lizenzierte Gegenstand auch frei von
Rechtsméngeln sein. Ein zwar brauchbarer und technisch ausfuhrbarer Gegen-
stand des Lizenzvertrages ist fur den Lizenznehmer wertlos, wenn er aufgrund
von Rechten Dritter die lizenzgemalien Erzeugnisse nicht herstellen kann, wenn

er nach dem lizenzierten Verfahren nicht arbeiten kann oder wenn die Monopol-

% Henn, Patent- und Know-how-Lizenzvertrag, Rn. 312

" BGH GRUR 1955, 338, 340 f. — Beschlagfreie Brillenglaser; BGH GRUR 1965, 298, 301 — Reakti-
ons-MefRgerét; Benkard/Ullmann, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 PatG Rn. 108;
Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, § 15 Rn. 112; Pagenberg/Geissler, Lizenzvertrdge, Muster 1
Rn. 67

* BGH GRUR 1959, 616, 617 — Metallabsatz

% Bartenbach, B., Die Patentlizenz als negative Lizenz, 169 f.
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stellung, die durch das Schutzrecht eingerdumt werden soll, tats&chlich nicht
besteht.

Zur unterscheiden ist nach der Rechtslage zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses

und der Rechtslage nach dem VertragsschluR3.

1. Rechtsméngel bei Vertragsschluf3

Der Lizenzgeber hat dem Lizenznehmer den Vertragsgegenstand bei

Vertragsschluf frei von erkennbaren Rechtsmangeln zu verschaffen’.

a) Existenz des Schutzrechtes

Der Lizenzgeber hat fur den Bestand des Schutzrechtes zum Zeitpunkt
des Vertragsschlusses einzustehen. Der Lizenzgeber muB dem Li-
zenznehmer das lizenzierte Schutzrecht in dem vertraglich vereinbarten
Zustand verschaffen, d. h. als nicht offengelegte oder offengelegte An-
meldung oder als erteiltes oder ein eingetragenes Schutzrecht. Er mufite
dafiir Sorge getragen haben, dal3 das Schutzrecht durch Zahlung von
Aufrechterhaltungsgebihren aufrecht erhalten worden ist.

Im Falle eines Know-how-Lizenzvertrages treten an die Stelle der Exi-
stenz des Schutzrechtes das Vorhandensein und die Aufrechterhaltung

des Geheimnisschutzes fiir das lizenzierte Know-how'?.

" Gaul/Bartenbach, Patentlizenz und Know-how-Vertrag, K 466
™ Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, § 15 Rn. 105
"2 Kortuany, Patentlizenz- und Know-how-Vertrage im deutschen und europaischen Kartellrecht, 64
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b) Verfligungsberechtigung

Der Lizenzgeber mu3 berechtigt sein, tber den Vertragsgegenstand zu
verfugen. An der Verfugungsberechtigung fehlt es gegeniiber dem vin-
dikationsberechtigten Erfinder’.

c) Vorbenutzungsrecht Dritter

Nach Vertragsschlu® kann sich die Existenz eines VVorbenutzungsrech-
tes Dritter gemal} § 12 PatG herausstellen. VVorbenutzungsrechte stehen
zwar der Nutzung des Vertragsgegenstandes nicht entgegen, beintrach-
tigen jedoch bei einer ausschlie3lichen Lizenz die Monopolstellung des
Lizenznehmers’®. Das AusschlieBlichkeitsrecht, das das lizenzierte
Schutzrecht verleihen soll, kann gegentiber dem zur Vorbenutzung Be-

rechtigten nicht ausgeubt werden.

d) Abhangigkeit

Das lizenzierte Schutzrecht kann von einem é&lteren Patent oder Ge-
brauchsmuster abhangig sein. Das ist dann der Fall, wenn das lizenzier-
te Schutzrecht eine Weiterentwicklung einer dlteren Erfindung ist, wo-
bei das lizenzierte Schutzrecht gegentiber der &lteren Erfindung die Pa-
tentierungsvoraussetzungen erfiillt”. Das jiingere Schutzrecht kann von
dem &lteren Patent oder Gebrauchsmuster vollstandig oder nur teilweise
abhangig sein’. Bei einer vollstandigen Abhangigkeit kann der Lizenz-
nehmer das lizenzierte Schutzrecht nur mit Zustimmung des Inhabers
des é&lteren Rechtes austiben; bei einer teilweisen Abhédngigkeit kann
das lizenzierte Schutzrecht nur beschréankt genutzt werden. Beispiels-
weise konnte das lizenzierte Schutzrecht die Herstellung eines nach

"3 Ohl, Wegfall der Lizenz vor Ablauf des Patents, GRUR 1992, 77, 79

" Benkard/Ullmann, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 PatG Rn. 99
7> Benkard/Ullmann, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 9 PatG Rn. 72
"® Benkard/Ullmann, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 9 PatG Rn. 76
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dem é&lteren Patent oder Gebrauchsmuster geschiitzten Gegenstandes
betreffen.

Der Rechtsmangel der Abhéangigkeit liegt unabhéngig davon vor, ob
das &ltere Patent oder Gebrauchsmuster wirklich besteht oder zu un-

recht erteilt bzw. eingetragen worden ist’”.

e) Weitere Rechtsméngel

Der Lizenzgeber muR dem Lizenznehmer das Schutzrecht im Falle ei-
ner ausschliellichen Lizenz ferner frei von Belastungen durch NieR-
brauch, Pfandrechte oder Lizenzen Dritter verschaffen. Ebenso stellt ei-
ne erteilte Zwangslizenz nach § 24 PatG oder eine gemal § 23 PatG er-
klarte Lizenzbereitschaft einen Rechtsmangel dar’®.

2. Rechtsméngel nach Vertragsschlul}

Der Lizenzgeber haftet nach Lehre und Rechtsprechung auch fiir Rechts-
méngel, die erst nach Vertragsschluf? entstehen. Dieser Gruppe werden auch
die Rechtsméngel zugeordnet, die bei Vertragsschluf? den Vertragsparteien

nicht bekannt waren’®.

Als Rechtsméngel, die erst nach Vertragsschlul? auftreten, gilt die Nichtpa-
tentierung einer lizenzierten Erfindung aus naturgesetzlichen Griinden®. Es
wird ebenfalls als Rechtsmangel angesehen, wenn das Know-how aus tech-

nischen Griinden tiberhaupt nicht ausfiihrbar ist®*.

T Fitzner, Schutzrechtskauf nach neuem Schuldrecht, 779, 780 (fiir den Schutzrechtskauf)

"8 Kortuany, Patentlizenz- und Know-how-Vertrage im deutschen und europaischen Kartellrecht, 64
" Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 338

8 Bartenbach, B., Die Schuldrechtsreform und ihre Auswirkungen auf das Lizenzvertragsrecht, 102,
109

8 Kortuany, Patentlizenz- und Know-how-Vertrage im deutschen und europaischen Kartellrecht, 65
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Abgesehen davon kénnen sich auch nach VertragsschluR eine Abhéngigkeit
des Vertragsgegenstandes von einem d&lteren Schutzrecht oder ein Vorbe-

nutzungsrecht herausstellen oder eine Zwangslizenz erteilt werden®.

3. Haftung

Zur Bestimmung der Haftung des Lizenzgebers werden ebenso wie bei der
Sachmangelhaftung kaufrechtliche Bestimmungen®, pachtrechtliche Be-

stimmungen®® oder das allgemeine Leistungsstorungsrecht® herangezogen.
a) Kaufrechtliche Regelungen

aa) Unmdglichkeit der Leistung

Bei Unmaoglichkeit der Leistung haftet der Lizenzgeber fir vermu-
tetes Verschulden nach 88 453 Abs. 1, 433 Abs. 1, 275 Abs. 1 und
3, 280 Abs. 1, 283 Satz 1 BGB®. Unmdglich ist die Leistung, wenn
der Lizenzgeber zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht tber
den Vertragsgegenstand verfiigen durfte®” oder wenn das lizenzier-
te Recht nicht bestand®, da der Lizenzgeber in diesen Fallen dem
Lizenznehmer das Benutzungsrecht nicht verschaffen kann. Der
Lizenznehmer kann ferner Aufwendungsschadenersatz verlangen
(§ 284 BGB).

82 Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 339, 346, 350

8 Gaul/Bartenbach, Patentlizenz und Know-how-Vertrag, K 466; Bartenbach, B., Die Schuldrechts-
reform und ihre Auswirkungen auf das Lizenzvertragsrecht, 102, 109

8 Stumpf/GroB, Der Lizenzvertrag, Rn. 336; Kortuany, Patentlizenz- und Know-how-Vertrage im
deutschen und europdischen Kartellrecht, 64

8 Bartenbach/Bartenbach, Schutzrechtskauf und Lizenzierung von Schutzrechten und Know-how
nach der Schuldrechtreform, 1270, 1275 f.

8 Bartenbach, B., Die Schuldrechtsreform und ihre Auswirkungen auf das Lizenzvertragsrecht, Mitt.
2003, 102, 109

8 siehe Pkt. C. 1. 1. @)

8 siehe Pkt. C. 11. 1. b)
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Kannte der Lizenzgeber das Leistungshindernis bei Vertragsschluf}
nicht und hat er seine Unkenntnis auch nicht zu vertreten, so ist er
von einer Haftung befreit (§ 311 Abs. 2 Satz 2 BGB).

bb) Mdoglichkeit der Leistung

Ist die Leistung zumindest theoretisch mdoglich, so ergibt sich die
Haftung des Lizenzgebers aus 88 453 Abs. 1, 433 Abs. 1 Satz 2
BGB. Dies gilt fur alle Félle, in dem der Lizenzgeber dem Lizenz-
nehmer die vertragsgemaRe Nutzung des Vertragsgegenstandes
verschaffen kann. Die Leistung ist im Falle der Abh&ngigkeit bei-
spielsweise moglich, weil der Lizenzgeber dem Lizenznehmer eine
Lizenz an dem é&lteren Recht verschaffen kann®. Allerdings kann
Lizenzgeber die Vertragserfillung verweigern, wenn sie wirtschaft-
lich unzumutbar ist (§ 275 Abs. 2 BGB).

Die Anspruche des Lizenznehmers ergeben sich aus 8§ 437 BGB.
Er kann Nacherfullung geméR 8§ 439 BGB verlangen (8 437 Nr. 1
BGB); er kann vom Vertrag zurlicktreten oder die Lizenzgebuhr
mindern (88 437 Nr. 2, 440, 423, 326 Abs. 5 BGB); oder er kann
Schadensersatz (88 437 Nr. 3 Alt. 1, 440, 280, 281, 311 a Abs. 5
BGB) oder den Ersatz seiner vergeblichen Aufwendungen verlan-
gen (88 437 Nr. 3 Alt. 2, 284 BGB).

b) Anwendung pachtrechtlicher Regelungen
Werden pachtrechtliche Regelungen angewendet, so ergibt sich die
Haftung des Lizenzgebers aus 88 581, 536 Abs. 1 BGB. Der Li-
zenznehmer ist nach 8 536 Abs. 1 Satz 1 BGB von der Einrichtung
der Lizenzgeblhr befreit, wenn das lizenzierte Recht einen

8 Beyerlein, Caveat emptor — leistungsstdrungs- und Gewahrleistungsrechte beim Verkauf von Paten-
ten, 193, 195 (zum Schutzrechtskauf)

22



Rechtsmangel aufweist. Ist das lizenzierte Recht aufgrund des
Rechtsmangels jedoch durch den Lizenznehmer nur teilweise nicht
nutzbar, aber nicht vollkommen unverwendbar, so hat der Lizenz-
nehmer nur das Recht die Lizenzgebihr in angemessener Weise zu

kiirzen.

Der Lizenznehmer hat ferner aus 8 536 a Abs. 1 BGB Anspruch
auf Schadensersatz, wenn der Rechtsmangel bei Vertragsschlu
vorhanden war oder spéter entsteht. VVoraussetzung hierfur ist, daf3
der Lizenzgeber den Mangel zu vertreten hat. Der Lizenznehmer
kann Aufwendungsersatz nach § 536 a Abs. 2 BGB verlangen.

Wird aufgrund des Rechtsmangels anfangliche Unmaglichkeit ab-

genommen, so gilt das allgemeine Leistungsstdrungsrecht™.

c) Allgemeines Leistungsstorungsrecht

Bei Anwendung des allgemeinen Leistungsstérungsrechtes ergibt
sich die Haftung des Lizenzgebers aus 8§ 280 BGB. Danach hat der
Lizenznehmer Anspruch auf Schadensersatz, wenn der Schaden auf
einer Pflichtverletzung des Lizenzgebers beruht und dieser die
Pflichtverletzung zu vertreten hat. Vor Invollzugnahme des Li-
zenzvertrages kann der Lizenznehmer vom Vertrag zurticktreten
(8 313 BGB); danach kann er den Lizenzvertrag kindigen (8 314
BGB).

Auch hier kann sich eine Haftung des Lizenzgebers aus § 311 a
Abs. 2 Satz 2 BGB ergeben, wenn die Abhangigkeit von alteren
Schutzrechten als anféngliches Unvermdgen des Lizenzgebers
(8 275 BGB) betracht wird. Im Falle eines Vorbenutzungsrechtes

% palandt/Weidenkaff, Biirgerliches Gesetzbuch, § 536 Rn. 743
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gilt dies nicht, da erst die tatsachliche Nutzung des Vorbenutzungs-
rechtes eine Beeintrachtigung darstellt.”

4. Nachtrégliche Vernichtung des lizenzierten Rechtes

Ein lizenziertes Patent kann durch ein Nichtigkeitsverfahren ganz oder
teilweise vernichtet werden. Lizenzierte Gebrauchsmuster, Ge-
schmacksmuster und Marken kdnnen geléscht werden. Die Nichtig-
keitserklarung erfolgt ex tunc. Der Lizenzvertrag wird jedoch nicht
riickwirkend unwirksam®. Die Pflicht des Lizenznehmers zur Zahlung
der Lizenzgebihr bleibt bestehen, da der Lizenznehmer bis zur riick-
wirkenden Vernichtung des lizenzierten Schutzrechtes die Vorteile des
Monopolrechtes genossen hatte.*?

Der Lizenzgeber haftet nicht fir den zukiinftigen Bestand des Schutz-
rechtes nach VertragsschluB. Dies wird damit begriindet, dal} bei ange-
meldeten oder erteilten Schutzrechten grundsétzlich das Risiko einer
Schutzrechtsversagung oder einer rickwirkenden Vernichtung des
Schutzrechts bestehe. Die Kenntnis dieses Risikos kann vom Lizenz-
nehmer regelmaRig erwartet werden®. Anspriiche des Lizenznehmers

auf Schadensersatz sind somit nach § 442 BGB ausgeschlossen.

Im Falle einer nachtraglichen Teilvernichtung des Schutzrechtes kann
der Lizenznehmer aber nach 8 313 Abs. 1 BGB eine Anpassung der Li-

zenzgebiihr verlangen®; bei einer vollstandigen Vernichtung kann er

°! Bartenbach/Bartenbach, Schutzrechtskauf und Lizenzierung von Schutzrechten und Know-how
nach der Schuldrechtsreform, 1270, 1274

%2 Benkard/Ullmann, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 PatG Rn. 109; Preu, Der EinfluR der
Nichtigkeit oder Nichterteilung von Patenten auf Lizenzvertrage, 623, 655 f.

% Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, § 15 Rn. 120

% Fitzner, Schutzrechtskauf nach neuem Schuldrecht, 779, 785 (fiir den Schutzrechtkauf)

% Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, § 15 Rn. 121
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den Lizenzvertrag mit Wirkung fur die Zukunft kiindigen 88 313 Abs.
3, 314 Abs. 1 BGB™.

I11. Besonderheiten der einfachen Lizenz

Die einfache Lizenz verschafft dem Lizenznehmer im Gegensatz zur ausschlieR3-
lichen Lizenz keine Monopolstellung. Der Lizenzgeber darf weitere Lizenzen
vergeben. Die Erteilung einer einfachen Lizenz hat abgeschwachte Verfligungs-
wirkung®’. Der Lizenznehmer erlangt nur ein gewdhnliches Benutzungsrecht
ohne Wirkungen gegen Dritte. Der Lizenznehmer darf Dritten die Benutzung
des Vertragsgegenstandes nicht verbieten und hat kein Klagerecht™.

Dem einfachen Lizenznehmer stehen im Falle der Belastung des Vertragsgegen-
standes mit NieRbrauch oder Pfandrechten, dem Bestehen von Vorbenutzungs-
rechten oder Lizenzen Dritten keine Anspriche gegen den Lizenzgeber zu, da
diese Rechte ihn nicht in der Ausiibung seines einfachen Nutzungsrechtes be-
hindern und er ohnehin mit Konkurrenten rechnen muf3te. Der Lizenzgeber haf-
tet gegenuiber dem einfachen Lizenznehmer nur, wenn ersterem das lizenzierte
Recht nicht zustand oder der Lizenznehmer an der Austibung des Benutzungs-

rechtes gehindert ist™.

D. Beweislast und Substantiierung im Zivilprozef3recht

Eine Partei ist im ZivilprozeR nicht verpflicht, etwas zu behaupten oder zu beweisen.
Allerdings verliert die Partei den Prozel3, wenn sie es versaumt, etwas zu behaupten
und zu beweisen, fir das sie behauptungs- und beweispflichtig ist. Aus diesem
Grund hat die Beweislast hohe praktische Bedeutung. Nach Hartmann ist sie sogar

% Benkard/Ullmann, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 PatG Rn. 111
" KraRer, Patentrecht, 961
% KraRer, Patentrecht, 957
% KraRer, Patentrecht, 974
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gefahrli

hen wir

ch'®. Grund hierfir ist, daR die Beweislast als prozeRentscheidend angese-
dllol

Beweislast
1. Definition

Beweislast ist das Risiko des Prozel3verlustes im Fall der Nichtbeweisbar-
keit einer Tatsache'%%. Dabei wird zwischen objektiver und subjektiver Be-
weislast unterschieden'®. Die objektive Beweislast (Feststellungslast) be-
zeichnet die Nachteile, die sich aus der Nichtanwendung einer fiir eine der
Parteien gunstigen Norm oder der Anwendung einer ihrem Gegner gunsti-
gen Norm ergeben’®. Die subjektive Beweislast (Beweisfihrungslast) um-
schreibt die sich aus dem Interesse einer Partei ergebende Notwendigkeit,
zur Vermeidung prozessualer Nachteile den Beweis einer streitigen Tatsa-

che zu fithren'®.

Unter Beweislast wird somit die einer Partei auferlegte Last verstanden, fir
streitige Behauptungen Beweis anzutreten und zu fiihren'®. Der Begriff der
Last unterscheidet sich dabei von einer Pflicht dadurch, dafl? die Verletzung
einer Pflicht Schadensersatzanspriiche begriindet, wahrend die Mif3achtung
einer Last nur den eigenen Interessen schadet und einen Rechtsverlust zur

Folge hat'"’.

100 Baumbach/Hartmann, ZivilprozeRordnung, vor § 284 Rn. 1
101 Kirchhoff, Riickforderungsanspriiche gegeniiber Internet-Providern, 2951, 2954
192 Baumbach/Hartmann, ZivilprozeRordnung, vor § 284 Rn. 1

13 BGH

NJW 96, 1059

104 Musielak, Grundkurs ZPO, Rn. 464
105 Musielak, Grundkurs ZPO, Rn. 464

106 Sehell
W7 schell

hammer, Zivilprozel3, Rn. 374;
hammer, ZivilprozeR3, Rn. 371
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2. Wirkung

Kann nach der Erschopfung aller Beweismittel nicht gekl&rt werden, ob eine

zwischen den Parteien streitige Tatsachenbehauptung zutreffend ist oder

nicht, so klart die Beweislast die Frage, wenn die Folgen der Beweislosig-

keit treffen'®. Beweislosigkeit liegt vor, wenn das Gericht sich nicht von

der Wahrheit oder Unwahrheit einer streitigen und entscheidungserhebli-

chen Tatsachenbehauptung berzeugen kann'®. Tatsachenbehauptungen,

die zwischen den Parteien strittig sind, werden bei der gerichtlichen Ent-

scheidung nicht berucksichtigt, wenn sie nicht bewiesen sin

110
d.

Grundregeln der Beweislast

a) Beweislast fur glinstige Rechtsnorm

Jede Partei mul} die tatsdchlichen Voraussetzungen derjenigen Rechts-
normen behaupten und beweisen, deren Rechtsfolgen sie geltend
macht'**. Demnach muB die Partei, die sich auf das Bestehen eines
Rechtes beruft, die anspruchsbegriindenden Tatsachen beweisen, wah-
rend die Partei, die das Bestehen des Rechts leugnet, die anspruchshin-
dernden, die anspruchsvernichtenden und die anspruchshemmenden
Tatsachen beweisen muR™2. Fiir vernichtungshindernde, d. h. rechtser-
haltende Tatsachen liegt die Beweislast wiederum bei der Partei, die

den Anspruch geltend macht'**.

Der Anspruchsteller hat somit den Verpflichtungsgrund, aus dem der

geltend gemachte Anspruch abgleitet wird, in tatsédchlicher Hinsicht

198 Baumbach/Hartmann, ZivilprozeRordnung, vor § 284 Rn. 3
109 751ler/Greger, ZivilprozeBordnung, vor § 284 Rn. 15

119 5chmidt, Die Beweislast in Zivilsachen — Funktionen und Verteilungsregeln, 1007, 1008

11 BGH NJW 99, 352, 353; Schellhammer, ZivilprozeR Rn. 381

112 Baumbach/Hartmann, ZivilprozeRordnung, vor § 284 Rn. 2; Musielak, Grundkurs ZPO, Rn. 464;

Schmidt, Die Beweislast in Zivilsachen — Funktionen und Verteilungsregeln, 1007, 1010
"3 BGH NJW 1999, 352, 353
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vollstdndig zu belegen. Er mul} ferner den aus dem Verpflichtungs-
grund abgeleiteten Umfang der Verpflichtung nachweisen*.

b) Beweislast fur negative Tatsachen

Der Beweis von Tatsachen, die nicht vorliegen dirfen, damit der Tatbe-
stand einer anspruchsbegriindenden Norm erfillt ist, ist naturgemaf
schwer zu beweisen. Der Anspruchssteller, der eine negative Tatsache
behauptet, hat kaum Mdoglichkeiten diese Tatsache zu belegen. Der An-
spruchsgegner darf eine solche Tatsachenbehauptung jedoch nicht ein-
fach bestreiten. Er mull vielmehr eine Gegenbehauptung aufstellen.
Dem Anspruchssteller obliegt es dann, die Unwahrheit der Gegenbe-

hauptung zu beweisen*®.

c) Erfillung gemal 8 363 BGB als gesetzliche Beweislastregel

Abweichend von den allgemeinen Regeln des Vertragsrechts hat der
Gesetzgeber in bestimmten Fallen die Beweislast gesetzlich geregelt.
Gemall § 363 BGB tragt der Glaubiger die Beweislast, wenn er eine
Leistung angenommen hat, er spater aber die Leistung nicht mehr als
Erfullung gelten lassen will. Damit wird die sich aus den Grundregeln
der Beweislast ergebende Regelung umgekehrt, dall der Schuldner
grundsétzlich die Erfullung zu beweisen hat, wenn er sich darauf beruft.
Nach der Annahme einer Leistung als Erfillung durch den Glaubiger ist
nicht mehr der Schuldner beweiRpflichtig, dal3 er erfiillt habe, sondern
der Glaubiger muB das Gegenteil beweisen.

114 Schmidt, Die Beweislast in Zivilsachen — Funktionen und Verteilungsregeln, 1007, 1011
"5 BGH NJW 1999, 2887, 2888
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d) Regel/Ausnahme-Verhaltnis

Durch die positive oder negative Formulierung von Tatbestandsmerk-
malen und durch die Konstruktion von Regel- und Ausnahmetatbestan-
den bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, wer das Risiko der Beweis-
losigkeit tragen soll**®. Dies gilt beispielsweise fiir die Frage des Ver-
schuldens nach 8 280 Abs. 1 Satz 2 BGB oder die der Kenntnis nach
§ 311 a Abs. 2 Satz 2 BGB. Die dort verwendeten Formulierungen zei-
gen, dal es sich um rechtshindernde Normen handelt, fur die derjenige
die Beweislast tragt, der sich auf sie beruft.

Il. Substantiierung

Eine Partei, die sich auf eine ihr glnstige Norm beruft, hat zunéchst so viele
Tatsachen zu behaupten, das die Tatbestandsvoraussetzungen dieser Norm
erfullt sind, wenn die Wahrheit der behaupteten Tatsachen unterstellt wird™’.
Diese Verpflichtung der Partei folgt aus dem im ZivilprozeR in der Regel
geltenden Beibringungsgrundsatz. Tragt der Klager nicht so ausreichend vor,
dal die Tatbestandsvoraussetzungen der jeweiligen Norm erfullt sind, so ist die

8

Klage nicht schliissig'®. Eine Partei hat somit die Last, alle Tatsachen zu

behaupten, die zum ProzeRsieg erforderlich sind (Behauptungslast).

Die Behauptungslast folgt der Beweislast. Wie konkret die Behauptungen sein
mussen, bestimmt sich dabei aus der Substantiierungslast (konkrete Behaup-
tungslast)'*®. Die Entscheidung iiber einen Rechtsstreit hangt in vielen Fallen

von der Beurteilung der Substantiierungslast der Parteien ab.*?°

116 75ller/Greger, ZivilprozeBordnung, vor § 284 Rn. 17a

Y7 schellhammer, ZivilprozeR, 374

118 Schellhammer, ZivilprozeR, 366

119 Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZivilprozeBrecht, § 114 Rn. 33

120 Mes, Si tacuisses — Zur Darlegungs- und Beweislast im ProzeR des gewerblichen Rechtsschutzes,
934,941
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Der Klager hat seine Pflicht zur Substantiierung in der Klageschrift erfillt, wenn
in ihr der Sachverhalt so konkret beschrieben ist, dal3 er von anderen Sachver-
halten unterschieden werden kann. Auflerdem missen die dem Sachverhalt
zugrundeliegenden Tatsachen geeignet erscheinen, seinen prozessualen An-

spruch zu begriinden*.

In Abhéngigkeit von den Einwendungen des Beklagten hat der Klager im Laufe
des Verfahrens weitere Einzelheiten vorzutragen, die seinen Anspruch begrin-

den konnten (substantiieren).

Allerdings werden auch an die von Beklagten dargelegten Einwendungen An-
forderungen gestellt. Auch der Beklagte mul} flr seine Behauptungen substanti-
iert Tatsachen vortragen. Dazu verpflichtet ihn § 138 Abs. 2 ZPO (sekundére
Darlegungslast). Bestreitet der Beklagte die Tatsachenbehauptungen des Klégers
nicht oder ist das Bestreiten des Beklagten nicht erheblich, so ist die Klage ohne
jede Beweisaufnahme zuzusprechen. Das Bestreiten des Beklagten ist nur dann
nicht unerheblich, wenn er substantiiert bestreitet. Dies ist dann der Fall, wenn
er dem Sachvortrag des Klagers mit konkreten Erwiderungen entgegentritt. Ein
konkretes Erwidern kann beispielsweise die Angabe von Grinden umfassen,
weshalb der geltend gemachte Tatbestand entweder tatsachlich nicht vorliegt das

oder denkgesetzlich nicht vorliegen kann'?.

Die sekundare Darlegungslast des Anspruchsgegners besteht unabhéngig von
der Beweislast des Anspruchstellers*?. Sie wird insbesondere dann angenom-
men, wenn die strittigen Tatsachen im Wahrnehmungsbereich des Anspruchsge-

gners stattgefunden haben.*?*

12! Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZivilprozeBrecht, § 115 Rn. 22

122 Mes, Si tacuisses — Zur Darlegungs- und Beweislast im ProzeR des gewerblichen Rechtsschutzes,
934, 941

3 BGH NJW 1999, 714, 715

124 BGH NJW 1987, 2008, 2009; BGH NJW 1999, 714, 715
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E. Beweislast fur Sach- und Rechtsmangel beim Lizenzvertrag
. Anwendung kaufrechtlicher Regelungen
1. Haftungsbegriindende Norm

Verlangt der Lizenznehmer Schadensersatz wegen eines Sach- oder
Rechtsmangels des lizenzierten Vertragsgegenstandes, so stlitzt er seine
Forderung auf 8 437 Nr. 3 BGB. Der Schadensersatzanspruch besteht,
wenn ein Lizenzvertrag vorliegt, der den Lizenzgeber zur Verschaffung des

Vertragsgegenstandes gemald 8 433 Abs. 1 BGB verpflichtet.

Voraussetzung flir den Schadensersatzanspruch sind somit (a) die Existenz
eines Lizenzvertrages zwischen dem Lizenzgeber und ihm, dessen Gegen-
stand die Verschaffung des lizenzierten Schutzrechtes oder Know-hows ist,
und (b) das Vorhandensein eines Mangels an dem Vertragsgegenstand.

2. Darlegungslast

a) Darlegungslast des Lizenznehmers

Der Lizenznehmer, der sich auf einen Mangel an dem Vertragsgegen-
stand beruft, hat somit in seiner Klageschrift zundchst die Existenz ei-
nes Lizenzvertrages zwischen ihm und dem verklagten Lizenzgeber
vorzutragen und anzugeben, worin der Mangel bestehen soll. Die An-
gaben miussen so bestimmt sein, dal} die Tatbestandsvoraussetzungen
fir den vom Lizenznehmer geltend gemachten Anspruch als erfullt an-
gesehen werden kdnnen, wenn die Wahrheit seiner Angaben unterstellt

wird.
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b) Sekundare Darlegungslast des Lizenzgebers

Dem Lizenzgeber trifft die sekundare Darlegungslast aus 8 138 Abs. 2
ZPO. Er muB erklaren, ob er die vom Lizenznehmer behaupteten Tatsa-
chen fiir wahr oder falsch halt. AuRert es sich nicht zu den Behauptun-
gen des Lizenznehmers, so werden dessen Behauptungen als wahr be-
trachtet (§ 138 Abs. 1 ZPO).

Stimmt er den Behauptungen des Lizenznehmers zu, so wird dem An-
trag des Lizenznehmers auf Schadensersatz stattgegeben, ohne daR der

Lizenznehmer hierzu Beweis fihren muR.

Bestreitet der Lizenzgeber die Behauptungen, so ist durch das Gericht

Beweis zu erheben.

Beweislast

a) Sachmangel

Der Lizenznehmer beruft sich auf eine ihm gtinstige Norm; er hat somit
grundsatzlich die Tatbestandsvoraussetzungen zu beweisen, die die von
ihm gewdinschte Rechtsfolge nach sich ziehen. Nach 8 363 BGB ist je-
doch fur die Beweislast wesentlich, ob der Kaufer die Leistung des
Verkaufers als Erfillung angenommen hat.

aa) Beweislast in Abhéngigkeit von der Annahme als Erfiillung

Vor Annahme der vertraglich bestimmten Leistung tragt der Ver-
kéufer die Beweislast fir die Erfillung. Nach der Annahme trégt
der Kdaufer die Beweislast, wenn er die angenommene Leistung
nicht als Erfallung des Vertrages ansieht, weil die Leistung man-
gelhaft war (8§ 363 BGB). Beruft sich der Kdufer auf einen Sach-
mangel, so hat der Verkdufer somit zu beweisen, daR der den Ver-
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trag erfiillt hat'?*. Erfullung ist das Bewirken der vereinbarten Lei-
stung'?®. Die Verschaffung einer mangelhaften Sache oder eines
mangelhaften Rechts kann somit nicht Erfullung sein.

8§ 363 BGB setzt jedoch nicht die Erfillung voraus, um die Beweis-
last fir Mangel umzukehren. Voraussetzung ist vielmehr, dal3 der
Ké&ufer die Leistung des Verkaufers als Erfullung angenommen hat.
Demnach ist fraglich, wann bei einem Lizenzvertrag der Lizenz-
nehmer die Leistung des Lizenzgebers als Erfiillung angenommen
hat.

(1) Kaufvertrag

Als Annahme als Erfullung wird angesehen, wenn das Verhal-
ten des Ké&ufers bei und nach Entgegennahme der Leistung er-
kennen 1aRt, das der Kaufer die Leistung als eine im wesentli-
chen ordnungsgemaRe Erfillung der vertraglichen Pflicht des
Verkdaufers gelten lassen will. Dabei sollten die Riige einzelner
Méngel oder allgemeine Vorbehalte des Kadufers die Annahme
als Erfiillung nicht ausschlieRen'?’.

Nach der Rechtsprechung zum Sachkauf trifft den K&ufer die
Beweislast, nach dem er die Sache entgegengenommen hat'?,
Danach wird bereits in der Entgegennahme der Sache die An-
nahme als Erfiillung gesehen. Der Zeitpunkt der Ubergabe ist

somit der Zeitpunkt der Annahme als Erfullung.

125 palandt/Putzo, Biirgerliches Gesetzbuch, § 363 Rn. 1

126 palandt/Putzo, Biirgerliches Gesetzbuch, § 362 Rn. 1

127 palandt/Putzo, Biirgerliches Gesetzbuch, § 363 Rn. 2

122 BGH VIII ZR 43/05; OLG Diisseldorf, 1-1 U 28/05; Nierwetberg, Die Beweislast fiir
Sollbeschaffenheit und Qualitatsabrede im Sachméngelprozel3, 1745
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(i1) Lizenzvertrag

Bei einem Lizenzvertrag wird in der Regel keine Sache Uber-
geben, sofern man von Unterlagen, die das lizenzierte Know-
how wiedergeben, absieht. Insofern kann die Umkehr der Be-
weislast nach § 363 BGB nicht am Zeitpunkt der Ubergabe
eintreten. Fraglich ist dann allerdings, zu welchem Zeitpunkt

dann die Beweislastumkehr eintreten soll.

Das Landgericht Dusseldorf hatte in der Entscheidung "Lawi-
nen-Verschiitteten-Suchsystem™*? zu entscheiden, ob der ver-
klagte Lizenznehmer die Zahlung der Lizenzgebihr verwei-
gern durfte, weil — nach seinen Behauptungen — die lizenzier-
ten Schutzrechte nicht ausfuhrbar waren. Der Lizenzgeber hat-
te die Erfindungen, die den Schutzrechten zugrunde lagen,
selbst nicht in der Praxis erprobt. Der Lizenznehmer hatte die
Zahlung der Lizenzgebuhr 25 Monate nach der Vertragsunter-
zeichnung eingestellt, worauf ihm die Lizenzgeberin auf Zah-
lung der ausstehenden Lizenzgebulhren verklagte. Das Gericht
verurteilte den Lizenznehmer antragsgemaR, da ihm der Be-
weis, dal} der Sachmangel, d. h die fehlende technische Aus-
fuhrbarkeit, tatsachlich vorlag, nicht gelungen war. IThm habe
die Beweislast nach 88 437 Nr. 3, 311 a BGB oblegen.

Das Gericht hat demnach die Annahme als Erflllung offenbar
bereits in der Unterzeichnung des Lizenzvertrages gesehen.
Dagegen konnte eingewendet werden, dal3 der Lizenznehmer
vor der Unterzeichnung in der Regel keine Mdglichkeit zur
Erprobung der Erfindungen gehabt hat. Hat auch der Lizenz-
geber die Erfindungen nicht erprobt, so ist deren technische

129 G Disseldorf, 4a O 171/04
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Ausflhrbarkeit nicht sicher. Nimmt man die Unterzeichnung
des Lizenzvertrages als relevanten Zeitpunkt fur die Beweis-
lastumkehr nach § 363 BGB an, so hat der Lizenznehmer keine
Mdglichkeit festzustellen, ob die lizenzierten Rechte tatséch-
lich technisch ausfuhrbar und brauchbar sind. Fir die Beweis-
lastumkehr zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung wirde
allerdings sprechen, dal3 der Lizenznehmer das Nutzungsrecht
an den Schutzrechten mit der Vertragsunterzeichnung erhalt,
sofern nach Lizenzvertrag Verpflichtungsgeschaft (Verpflich-
tung des Lizenzgebers zur Verschaffung des Nutzungsrechtes
an dem Vertragsgegenstand) und Verfligungsgeschéft (Ver-
schaffung des Nutzungsrechtes) zusammenfallen, wie das re-

gelmaéRig der Fall sein wird.

In der Literatur ist auch von der "Invollzugnahme des Lizenz-
vertrages" im Zusammenhang mit der Umwandlung des Riick-
trittsrechtes des Lizenznehmers in ein Kindigungsrecht ge-
sprochen worden*®. Daraus folgt, daR zwischen dem Zeitpunkt
der Vertragsunterzeichnung und einem spéter liegenden Zeit-
punkt unterschieden wird. Womit allerdings der Lizenzvertrag
in Vollzug gesetzt wird, wird hierbei jedoch nicht naher erlau-

tert.

Eine Invollzugnahme konnte darin gesehen werden, dal3 der
Lizenznehmer Erzeugnisse auf dem Markt anbietet, die nach
dem lizenzierten Schutzrecht hergestellt werden, oder ein li-
zenziertes Verfahren zur Herstellung von Erzeugnissen nutzt,
die er auf dem Markt anbietet. Sobald der Lizenznehmer Er-

zeugnisse anbieten kann, ist der Lizenznehmer in der Lage

130 Bartenbach, B., Die Schuldrechtsreform und ihre Auswirkungen auf das Lizenzvertragsrecht, 102,
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gewesen festzustellen, ob der Vertragsgegenstand technisch
ausfihrbar und brauchbar ist. Allerdings wiirde es dann allein
in der Hand des Lizenznehmers liegen, den Zeitpunkt der An-
nahme als Erflllung zu bestimmen. Hat er das Interesse an der
Nutzung des Vertragsgegenstandes verloren, beispielsweise
aus wirtschaftlichen Griinden, so wirde er sich dann auf feh-
lende technische Ausfihrbarkeit berufen konnen, wobei die
Beweislast fiir die fehlende technische Ausfuhrbarkeit dann

beim Lizenzgeber verbliebe.

Folgt man dem Argument, dal langeres Schweigen flr eine

Annahme als Erfiillung spricht**

, SO ist jedoch zu bedenken,
dali? es in der Regel eine langere Zeit braucht, bis eine in einem
Schutzrecht beschriebene Erfindung bis zur Marktreife ent-
wickelt worden ist. Die Entwicklungszeit kann mehrere Jahre
betragen. Dies Kriterium kann somit nicht herangezogen wer-
den, um den Zeitpunkt der Annahme als Erfillung zu bestim-

men.

(iii) Stellungnahme

Die Beweislastumkehr nach 8 363 BGB fur die Méangelfreiheit
der Sache erfolgt zum Zeitpunkt der Invollzugnahme des Li-
zenzvertrages. Unter Invollzugnahme wird hier der Zeitpunkt
verstanden, bei dem nach dem Lizenzvertrag die Verfligung
uber den Vertragsgegenstand getroffen wird, also der Zeit-
punkt, an dem der Lizenznehmer das Nutzungsrecht an dem
Vertragsgegenstand erhélt. Dies ist in der Regel die Unter-

zeichnung des Lizenzvertrages.

131 palandt/Putzo, Biirgerliches Gesetzbuch, § 363 Rn. 2
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Im Gegensatz zum Sachkauf ist dem Lizenznehmer das lizen-
zierte Schutzrecht bereits vor Vertragsunterzeichnung bekannt.
Er kann zu diesem Zeitpunkt bereits beurteilen, welcher Auf-
wand notwendig sein wird, um das lizenzierte Schutzrecht zu

einem technisch ausfiihrbaren Erzeugnis zu entwickeln.

Auch wenn man die Losung nicht in jedem Einzelfall fiir sach-
gerecht halten sollte, da nicht in jedem Fall vorhersehbar ist,
daB ein technisches Problem zu einer technischen Nichtaus-
fihrbarkeit der Erfindung flhrt, so findet die technische Ent-
wicklung jedenfalls im Bereich des Lizenznehmers statt, so
dal3 ohnehin er allein beféhigt ist, die technische Ausfihrbar-

keit der Erfindung zu beweisen'®.

Etwas anderes kann gelten, wenn der Lizenznehmer nach der
Ubergabe der das Know-how wiedergebenden Unterlagen so-
fort die fehlende Eignung dieses Know-hows riigt. Hier ist die
Invollzugnahme des Lizenzvertrages als der Zeitpunkt anzuse-
hen, an dem die unverzigliche Prifung der bergebenen Un-
terlagen abgeschlossen ist. Rigt der Lizenznehmer unverzig-
lich nach der Ubergabe und Priifung der Unterlagen, so ist kei-

ne Annahme als Erfiillung eingetreten.

bb) Ergebnis

Beruft sich der Lizenznehmer auf einen Sachmangel, so trifft ihn
die Beweislast fur das Vorhandensein des Sachmangels ab der In-
vollzugnahme des Lizenzvertrages. Bei einem Lizenzvertrag Uber
ein Schutzrecht ist die Invollzugnahme des Lizenzvertrages der
Zeitpunkt der Verflgung tber das lizenzierte Schutzrecht. Bei ei-

132 siehe fiir den Bereich des Mietrechtes BGH V ZR 84/02
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b)

nem Know-how-Lizenzvertrag ist die Invollzugnahme des Lizenz-
vertrages der Zeitpunkt des Abschlusses der unverzuglichen Pri-
fung der Ubergebenen, das Know-how enthaltenden Unterlagen.
Letzteres gilt auch bei gemischten Vertrédgen, da eine Beurteilung
des Schutzrechtes anhand des Know-hows erst nach dessen Uber-

gabe und Prifung erfolgen kann.

Rechtsmangel

aa) Rechtslage vor dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz

Nach 8442 BGB a.F. hatte der Kdufer das Bestehen eines
Rechtsmangels zu beweisen, wenn der Verkdufer das Bestehen des
Mangels bestritt. Dies galt unabhéngig davon, ob der K&ufer die
Leistung des Verkaufers als Erfullung geméll 8 363 BGB ange-

nommen hat oder nicht.

Der Verkaufer muR nach den allgemeinen Beweislastregeln — wie
vorstehend fir den Sachmangel dargestellt — vor der Annahme der
Leistung durch den Ké&ufer beweisen, daR seine angebotene Lei-
stung mangelfrei ist. Aufgrund der Regelung des 8 442 BGB a. F.
hat der Kdaufer jedoch nicht nur die Geltendmachung eines An-
spruchs durch einen Dritten, aus dem sich der Rechtsmangel erge-
ben soll, sondern auch die Berechtigung dieses Anspruchs zu be-

weisen®3?,

Der BGH hat folgerichtig in der Entscheidung "Bauschuttsortieran-
lage™™** festgestellt, daB der Kaufer fiir das Bestehen eines Rechts-
mangels nach § 442 BGB a. F. beweispflichtig ist, wenn der Ver-

133 palandt/Putzo, Biirgerliches Gesetzbuch®, § 442 Rn. 4
134 BGH X ZR -15/98 — Bauschuttsortieranlage = GRUR 2001, 407; OLG Diisseldorf GRUR 1993,

968 f.
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kéaufer den Mangel bestreitet. Der Kdufer gentgt seiner Beweislast,
wenn er bewiesen hat, dal® ein Schutzrecht eines Dritten besteht
und das Schutzrecht den Gebrauch oder Besitz der Kaufsache nach
89 PatG verbietet. Auf die Abnahme der Kaufsache durch die
Ké&uferin kam es nicht an, auch wenn das Gericht in diesem Fall ei-
ne Drohung der Ablehnung der Leistung als Erfiillung nach
8 326 BGB a. F. als nicht notwendig ansah, so dal3 letztlich offen
bleibt, ob das Gericht eine Annahme als Erfiillung nach § 363 BGB

a. F. angenommen hat oder nicht.

Fur Auseinandersetzungen wegen Rechtsmangeln galt somit eben-
falls, daB, sofern man kaufrechtliche Bestimmungen fur anwendbar
hielt, der Lizenznehmer unabhéngig von der Invollzugnahme des
Lizenzvertrages beweispflichtig fur die Existenz des Rechtsman-
gels war. Der Lizenznehmer gentigte seiner Beweispflicht, wenn er
den Bestand des alteren Rechts nachwies und belegte, dal3 der Ver-

tragsgegenstand in den Schutzumfang dieses alteren Rechtes fiel.

bb) Rechtslage nach dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechtes vom 26.
Nov. 2001 ist § 442 BGB a. F. aufgehoben worden. Ziel des Ge-
setzgebers war es, hinsichtlich der Beweislast eine Gleichbehand-

lung von Sach- und Rechtsmangeln zu erreichen®.

Demnach sind nach nun geltender Rechtslage bei der Beurteilung
der Beweislast fur Rechtsmangel dieselben Grundsétze wie bei der
Beurteilung von Sachméngeln heranzuziehen. Der Lizenzgeber

tragt die Beweislast fir Rechtsmangel bis zum Zeitpunkt der In-

135 Begriindung Bundstagsdrucksache 14/6040, 202 f.
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vollzugnahme des Lizenzvertrages, danach trifft den Lizenznehmer

die Beweislast'®.

Der Lizenznehmer muR ebenso nicht mehr beweisen, dal? der Dritte
sein Recht auch tatséchlich geltend macht. Es ist vielmehr ausrei-
chend, dal3 ein Recht eines Dritten existiert, dal die Austibung des
Nutzungsanrechtes an dem lizenzierten Vertragsgegenstand ver-
hindert.

c) Beweisschwierigkeiten fur den Lizenzgeber vor der Annahme als
Erfallung gemaR § 363 BGB

Der vor der Annahme als Erflllung nach § 363 BGB - nach der hier
vertretenen Ansicht dem Zeitpunkt der Invollzugnahme des Lizenzver-
trages — zu fihrende Beweis flr die Freiheit von Rechtsmangeln kdnnte
fir den Lizenzgeber mit Schwierigkeiten verbunden sein, da der Li-

zenzgeber einen Beweis fiir negative Tatsachen zu flihren hat.

Der Lizenzgeber hat jedoch nur zu beweisen, dal} die vom Lizenzneh-
mer dargelegten Rechtsmangel nicht bestehen™’; er hat nicht zu bewei-
sen, daB kein auch nur denkbarer Rechtsmangel besteht. Legt der Li-
zenznehmer dar, daR der Rechtsmangel in einer Abhéngigkeit des li-
zenzierten Rechtes von einem é&lteren Recht liegt, so kann der Lizenz-
geber beweisen, dal’ die Abh&ngigkeit nicht besteht, weil der lizenzierte
Gegenstand den Schutzbereich des &lteren Rechtes nicht verletzt, das
Recht erloschen ist oder das &ltere Recht ein Scheinrecht ist. Er kann
ferner beweisen, dal3 das &ltere Recht aufgrund der Zahlung von Li-
zenzgebuhren des Lizenzgebers an den Inhaber des &dlteren Rechtes er-

schopft ist.

13 fiir den Kaufvertrag Moller, Das Patent als Rechtsmangel der Kaufsache, GRUR 2005, 468, 475;
Laub/Laub, Die Verletzung technischer Schutzrechte als Rechtsmangel beim Sachkauf, 654, 660
37 siehe Pkt. D. I. 1. 3. b)
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d)

Beweislast des Lizenzgebers fur anspruchshindernde, anspruchs-

vernichtende und anspruchshemmende Tatsachen nach der An-

nahme als Erfullung gemaR § 363 BGB

Nach der Invollzugnahme des Lizenzvertrages ist der Lizenznehmer flr

das Vorliegen eines Sach- oder Rechtsmangels beweispflichtig, wenn er

sich auf einen solchen Mangel beruft. Gelingt ihm dieser Beweis so

kann der Lizenzgeber Beweis antreten flr anspruchshindernde, an-

spruchsvernichtende und anspruchshemmende Tatsachen'®®.

aa) Abhangigkeit von einem alteren Gebrauchsmuster

Hat der Lizenznehmer Beweis gefiihrt, daR der lizenzierte Ver-
tragsgegenstand von einem alteren Gebrauchsmuster abhangig ist,
so kann der Lizenzgeber beispielsweise nachweisen, dal} es sich bei
dem Gebrauchsmuster nur um ein Scheinrecht gema 8 13 Abs. 1
GebrMG handelt. In diesem Fall sind die Schutzwirkungen des

Gebrauchsmusters von Anfang an nicht eingetreten'*

. Gelingt dem
Lizenzgeber der Beweis, da das Gebrauchsmuster rechtsunwirk-
sam ist, so wird der Anspruch des Lizenznehmers auf Schadenser-
satz geméal 8§ 437 Nr. 3, 311a BGB zurtickgewiesen. Der Lizenz-
geber kann den Beweis fihren, indem er schutzhindernden Stand
der Technik gemaR §§ 15 Abs. 1 GebrMG vorlegt'*’. Gelangt das
Gericht zu der Uberzeugung, daR das Gebrauchsmuster tatsachlich
ein Scheinrecht ist, so ist der Beweis gelungen, so daR der An-
spruch des Lizenznehmers zurtickgewiesen wird. Gelingt ihm die-

ser Beweis nicht, so kann er Loschungsantrag gemaR § 16 GebrMG

38 sieche D. 1. 3. a)

39 Bijhring, Gebrauchsmustergesetz, § 13 Rn. 5
140 Meier-Beck, Die einstweilige Verfiigung wegen Verletzung von Patent- und Gebrauchsmusterrech-
ten, GRUR 1988, 861, 864
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stellen. Dieser Léschungsantrag ist gemél § 19 GebrMG im Recht-

streit zwischen Lizenznehmer und Lizenzgeber zu beriicksichtigen.

Alternativ kann der Lizenzgeber Beweis dafiir antreten, dal3 das al-
tere Gebrauchsmuster zum Zeitpunkt der Invollzugnahme des Li-

zenzvertrages nicht mehr bestand.

bb) Abhédngigkeit von einem &lteren Patent

Im Falle eines &lteren Patentes kann der Lizenzgeber keinen Be-
weis flhren, daB das &ltere Patent zu Unrecht erteilt worden ist.
Das Gericht ist an die Patenterteilung gebunden®**. Er kann sich
ferner nicht mit Erfolg darauf berufen, daR das lizenzierte Recht
zwar in den Aquivalenzbereich des alteren Patentes falle, aber die-
ses nicht verletze, weil das lizenzierte Recht im Blick auf den

142 Wiirde ihm dieser

Stand der Technik keine Erfindung darstelle
Beweis gelingen, so héatte er an die Stelle des Rechtsmangels der
Abhéngigkeit die Nichtigkeit des lizenzierten Rechtes gesetzt, die
zwar selbst kein Rechtsmangel ist, aber zu einer Kiindigung des L.i-
zenzvertrages durch den Lizenznehmer oder eine Minderung der

Lizenzgebiihr filhren kann'*.

Unabhéngig davon kann der Lizenzgeber zu beweisen suchen, daf3
das &ltere Patent zum Zeitpunkt der Invollzugnahme des Lizenzver-
trages bereits erloschen, widerrufen oder fir nichtig erklart worden

war.

1 Schulte, Patentgesetz mit EPU, § 14 Rn. 55 )
142 sogenannter Formstein-Einwand: siehe dazu Schulte, Patentgesetz mit EPU, § 14 Rn. 56 ff.

143 sighe C. 11I.
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cc) Weitere Beweismdoglichkeiten des Lizenzgebers

Im Hinblick auf die Gbrigen Sach- und Rechtsmangel kann der Li-
zenzgeber jeweils Beweis antreten, dal} die gerugten Méngel zum
Zeitpunkt der Invollzugnahme nicht vorliegen oder aber die Mén-
gel beseitigen. Er kann beispielsweise Beweis flhren, dal} einem
Dritten ein VVorbenutzungsrecht nicht zustand oder daf er sich die
Verfugungsberechtigung von dem berechtigten Dritten verschafft
hat.

dd) Beweislast fur Verschulden des Lizenzgebers

Nach 8 311 a Abs. 2 Satz 2 BGB kann der Lizenznehmer vom Li-
zenzgeber keinen Schadensersatz verlangen, wenn der Lizenzgeber
das Leistungshindernis, beispielsweise seine fehlende Verfiigungs-
berechtigung oder die fehlende Existenz des Vertragsgegenstandes
nicht kannte und diese Unkenntnis auch nicht zu vertreten hat. Ge-
méalk § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB haftet der Lizenzgeber nicht, wenn
er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Beruft sich der Li-
zenzgeber auf eine dieser Normen, so trifft ihn hierfur die Beweis-

last™,

MaRstab fur das Verschulden des Lizenzgebers ist § 276 BGB. Hat
der Lizenzgeber eine Garantie fur die Sach- und Rechtsmangelfrei-
heit ibernommen, so haftet er nach § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB ver-
schuldensunabhéngig. Dal} der Lizenzgeber eine derartige Garantie
abgegeben hat, muR der Lizenznehmer allerdings beweisen'**. Dies

wird ihm in der Regel durch Vorlage des Lizenzvertrages gelingen.

144 palandt/Heinrichs, Biirgerliches Gesetzbuch, § 280 Rn. 34 ff., § 311 a Rn. 10
145 palandt/Putzo, Biirgerliches Gesetzbuch, § 443 Rn. 24
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ee) Kenntnis des Lizenznehmers

Beruft sich der Lizenzgeber darauf, da der Lizenznehmer den
Mangel bei VertragsschluR kannte oder ihm wegen grober Fahrlas-
sigkeit unbekannt geblieben ist (8 442 Abs. 1 BGB), so hat der Li-
zenzgeber die Kenntnis oder grob fahrlassige Unkenntnis des Li-

zenznehmers zu beweisen*.

ff) Unerheblichkeit der Pflichtverletzung
Beruft sich der Lizenzgeber gemal? § 281 Abs. 1 Satz 3 BGB dar-

auf, daB seine Pflichtverletzung unerheblich ist, so tragt er hierfir
die Beweislast, da er sich auf eine ihm giinstige Norm beruft.

Il. Anwendung pachtrechtlicher Normen oder des allgemeinen Leistungs-

storungsrechtes

Hé&lt man pachtrechtliche Normen fir anwendbar, so ergibt sich der Schadenser-
satzanspruch des Lizenznehmers wegen des Vorliegens von Sach- und Rechts-
mangeln aus 88 581, 536 Abs. 1, 536 a Abs. 1 BGB. Bei Anwendung des allge-
meinen Leistungsstorungsrechtes begriinden § 280 Abs. 1 Satz 1 oder 8§ 311 a
Abs. 2 Satz 1 die Haftung des Lizenzgebers.

In beiden Fallen ist der Lizenzgeber vor der Annahme als Erfullung gemaR
8 363 BGB dafr beweispflichtig, daR der Vertragsgegenstand frei von Rechts-
méangeln ist, danach tragt der Lizenznehmer die Beweislast. Insofern gelten die
vorstehenden Ausfithrungen zur Anwendung kaufrechtlicher Regelungen**’ bei
der Anwendung pachtrechtlicher Normen entsprechend. Die vom BGH entwik-
kelte Beweislastverteilung nach Verantwortungsbereichen**® betrifft auf den

spezifischen Verhéltnissen der Miete von Sachen. Befindet sich die Mietsache

146 palandt/Putzo, Biirgerliches Gesetzbuch, § 442 Rn. 6
" siehe Pkt. E. I.
148 palandt/Putzo, Biirgerliches Gesetzbuch, § 536 Rn. 5, § 536 a Rn. 19
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(beispielsweise die Wohnung) im Verantwortungsbereich des Mieters, so hat der
Vermieter keine Moglichkeit die Mangelfreiheit der Mietsache zu beweisen. Die
Beweislastverteilung nach Verantwortungsbereichen ist im Zusammenhang mit
Lizenzvertrag hochstens auf die Sachmangel (technische Ausfihrbarkeit,

Brauchbarkeit) zu tbertragen, wie unter Pkt. E. 1. 3 a) (iii) erlautert wurde.

F. Zusammenfassung

Beruft sich der Lizenznehmer in einer gerichtlichen Auseinandersetzung auf einen
Sach- oder Rechtsmangel, so trifft ihn die Darlegungslast, worin der Mangel beste-
hen soll. Er hat die den Mangel begriindenden Tatsachen so konkret vorzutragen, dal
das Gericht und der Prozel3gegner erkennen kdnnen, warum der Lizenznehmer den
Mangel flr gegeben halt. Die Beweislast fir das Mangelfreiheit des lizenzierten Ver-
tragsgegenstandes trifft vor der Annahme als Erfullung nach 8 363 BGB den Lizenz-
geber, nach der Annahme als Erfillung den Lizenznehmer. Dies gilt unabhéngig
davon, wer in der gerichtlichen Auseinandersetzung Klager oder Beklagter ist.

Nach der hier vorgeschlagenen Losung ist der Zeitpunkt der Annahme als Erfiillung
die Invollzugnahme des Lizenzvertrages. Bei einem Lizenzvertrag tber ein Schutz-
recht ist die der Zeitpunkt der Verfligung Uber das lizenzierte Schutzrecht als Involl-
zugnahme des Lizenzvertrages anzusehen. Bei einem Know-how-Lizenzvertrag ist
die Invollzugnahme des Lizenzvertrages der Zeitpunkt des Abschlusses der unver-
zliglichen Priifung nach der Ubergabe der das Know-how enthaltenden Unterlagen.
Letzteres gilt auch bei gemischten Vertrdgen, da eine Beurteilung des Schutzrechtes
anhand des Know-hows erst nach dessen Ubergabe erfolgen kann.
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