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A. Problemstellung =~

Mittels einer Lizenz an einer Marke? rdumt der Mar
keninhaber einem Lizenznehmer das Recht ein, das
durch die Marke geschiitzte Zeichen markenmiBig zu
gebrauchen. Der Lizenzgeber verzichtet dabei auf die
Ausiibung des sich aus dem Markenrecht ergebenden
Unterlassungsanspruches gegeniiber dem Lizenzneh-
mer?. Dieser vertragliche Verzicht hat zur Folge, daB
der Lizenzgeber gegen den Lizenznehmer mit seinem
Begehren auf Unterlassung des Zeichengebrauchs nicht
mehr durchdringt: ,,Ein Unterlassungsanspruch (nach
§9 UWG) besteht nicht gegen den, dem der Gebrauch
der Marke vertraglich zugesichert worden ist“¥. Dieser

*) Mag. Dr., Rechtsanwaltsanwiirter in Wien.

1) In Deutschland: Warenzeichen.

2) Schonherr, Gewerblicher Rechtsschutz, Manz Wien 1982, S. 28;
vgl. Triistedt in Reimer, Warenzeichen und Ausstattung, in Wett-
bewerbs- und Warenzeichenrecht!, Carl Heymann Miinchen
1966, S. 577; vgl. schon RG 18.3.1921 — Torgament — RGZ 102,
17 (24).

3) OGH 31.5.1950 SZ 23/179; OGH 28.11.1978 — Guhl — OBl 1979,
94 (96); beziiglich der Firma s.a. OGH 26.11.1975 GesRZ 1976,
96; vgl. BGH 5.3.1951 — Piekfein — GRUR 1951, 324.

Verzicht ist wohl als eine Hauptleistungspflicht des
Lizenzgebers anzusehen und bildet ein wesentliches
Merkmal jeder Lizenz®.

Fraglich ist jedoch, welche Leistung der Lizenzgeber
dariiberhinaus durch die Lizenz erbringt, bzw. schuldet.
Diese Frage ist insbesondere relevant, um die Rechtspo-
sition des Lizenznehmers gegeniiber Dritten beurteilen
zu kénnen. Erst durch das Verhiltnis des Lizenznehmers
zu Dritten erweist sich ndmlich, was der Lizenznehmer
tatsichlich fiir Rechte hat”.

Die Frage nach der Wirkung der Lizenz gegeniiber
Dritten steht naheliegenderweise immer dann zur
Beantwortung an, wenn die Interessen des Lizenzneh-
mers mit denen eines Dritten kollidieren. In der Praxis
tritt diese Interessenkollision zumeist in den folgenden
Fillen ein:

1. Zwischen dem Lizenznehmer und einem Dritten
sind kennzeichenrechtliche Auseinandersetzungen zu
fuhren, sei es weil der Lizenznehmer selbst einem Drit-
ten den Gebrauch eines kollidierenden Zeichen verbie-
ten mochte, sei es weil sich der Lizenznehmer seinerseits
gegen einen Unterlassungsanspruch eines Dritten vertei-
digen mochte.

2. Der Markeninhaber, der zugleich Lizenzgeber ist,
iibertrigt die Marke auf einen Dritten, (was ja seit der
Markenschutznovelle 1977 auch in Form einer sogenann-
ten Leeriibertragung zulissig ist)®.

Im ersten Fall stellt sich die Frage, ob der Lizenzneh-
mer befugt ist, das eingerdumte Nutzungsrecht an der
Marke auch gegeniiber Dritten geltend zu machen, ob er
also dieses Recht im eigenen Namen insbesondere auch
gerichtlich, gegen Dritte durchsetzen kann.

Im zweiten Fall ist zu beurteilen, welchen Einfluf} die
Verduflerung der Marke auf eine daran erteilte Lizenz
hat? Entfaltet eine einmal eingerdumte Lizenz auch
gegeniiber dem Rechtsnachfolger des Markeninhabers
Wirkung, sodaB der Erwerber des Zeichens an die vom
VerduBerer eingerdumte Lizenz gebunden ist, oder geht
das Recht des Lizenznehmers als ein vom Lizenzgeber
abgeleitetes Recht unter, wenn der Lizenzgeber sein
Markenrecht verliert? Diese Problematik wird in der
Literatur zumeist unter dem Stichwort Sukzessionschutz
behandelt.

Beide Fragen filhren zu der dahinterstehenden,
grundlegenderen Frage nach der Wirkung der Lizenz,
die nachstehend untersucht werden soll. Es werden
dabei zunédchst unterschiedliche Losungsansitze darge-
stellt, die jeweils im Kontext einer der beiden dargestell-

4) Schonherr, Gewerblicher Rechtsschutz, 28; zutreffend weist
Koziol darauf hin, da8 in jeder Einrdumung eines Benutzungs-
rechtes ein Verzicht auf Abwehrrechte liegt: Koziol, Osterr. Haft-
pflichtrecht? Manz Wien Bd. II 1984, S. 250.

5) Darauf weist etwa Krieger zutreffenderweise hin: Krieger, Die
gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen durch mehrere
Unternehmen nach deutschem Recht in Beier/Deutsch/Fikent-
scher, Die Warenzeichenlizenz, FS fiir Eugen Ulmer, Rechtsver-
gleichende Untersuchung iiber die gemeinschaftliche Benutzung
von Warenzeichen, Carl Heymann Miinchen 1966, S. 46.

6) In Osterreich ist die Ubertragung der Marke ohne Unternehmen
seit 1977 zulissig.
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" ten Fallgruppen entwickelt wurden. So wird zunéchst die
Lehre und Rechtsprechung zur Frage des eigenen Unter-
lassungsanspruchs des Lizenznehmers untersucht. In der
Folge wird der in diesem Zusammenhang oftmals ver-
wendete Begriff des ,,positiven Nutzungsrechtes* zu prii-
fen sein. Daran wird sich eine Untersuchung des Kriteri-
ums anschlieBen, auf das etwa der deutsche BGH bei
der Patentlizenz abstellt, ndmlich das der AusschlieBlich-
keit der Lizenz. SchlieBlich soll ein Losungsansatz gefun-
den werden, der sowohl die beiden beschriebenen Ein-
zelfragen, als auch die dahinterstehende grundsitzliche
Frage nach der Wirkung der Lizenz gegeniiber Dritten
befriedigend 16st.

B. Absolute Wirkung der Lizenz im
Patentrecht

Vorauszuschicken ist zunéchst, da8 es fiir die gegen-
sténdliche Frage im Bereich des dsterreichischen Patent-
rechts eine ausdriickliche Regelung gibt. § 43 (2) 2. Satz
PatG lautet:

»Dritten Personen gegeniiber werden die Lizenz-
rechte {am Patent] erst mit der Eintragung in das Patent-
register wirksam.*

Fiir den Bereich des Patentrechts gibt das Gsterreichi-
sche -Gesetz-alsoeineklare- Anordnung beziiglich der
Wirkung der Lizenz gegeniiber Dritten: Die absolute
Wirkung wird durch die Eintragung der Lizenz in das
Patentregister erlangt”.

Dasselbe Regelungsprinzip liegt auch dem Europiii-
schen Gemeinschaftspatent-Ubereinkommen — zumindest
fiir die Frage des Sukzessionsschutzes ~ zugrunde. Nach
Art. 40, 43, 45 des GPU bleiben die vom Rechtsvorgén-
ger bewilligten Lizenzen unberiihrt, vorausgesetzt, dal
sie ilél) das Register flir Gemeinschaftspatente eingetragen
sind®.

Eine solche Drittwirkung der Lizenz durch die Regi-
strierung, wird jedoch im Unterschied zum PatG, im
osterreichischen = Markenschutzgesetz nicht normiert.
Zwar kennt auch das MarkenschutzG im § 28 die Még-
lichkeit, die Lizenz in das Markenregister einzutragen,
jedoch kniipft das Gesetz an diese Eintragung — jeden-

7) Vel. Koziol, Osterr. Haftpflichtrecht II, 246 mit Verweis auf
Friebel-Pulitzer, Osterreichisches Patentrecht?, Heymann Kéln
1971, S. 305, 351; ebenso Schonherr/Torggler, Licensing in
Austria in Polizien (Hrsg.) International License Agreements
1973, p..45; Hunna, Osterreich in Langen, Internationale Lizenz-
vertrige, Berichte aus 38 Lindern, 2. Aufl. 1958, Chemie Wein-
heim/Bergstr., S. 355; Schénherr, Praktische Fragen bei der
Gestaltung internationaler Patentlizenz- und Know-how-Ver

trige, OZW 1981, 71; der OGH hat dennoch in #lteren Entschei-

dungen (OGH 8.1.1913 PBI 1913, 955; OGH 13.11.1934 OBl
1935, 10 = JBI 1935, 235 = SZ 16/221) die Auffassung vertreten,
daB nur der Inhaber einer ansschlieBlichen, nicht aber der einer
einfachen Lizenz zur Klagsfiihrung wegen eines Patenteingriffes
legitimiert sei. Dieser Meinung kann im Hinblick auf die klare
Formulierung des Gesetzes nicht gefolgt werden; ebenso kritisch
Koziol, Osterr. Haftpflichtrecht II, 246.

8) Ist die Eintragung in das Register unterblieben, kdnnen die Nut-
zungsrechte dem Rechtsnachfolger nur dann entgegengesetzt
werden, wenn er deren Bestand kannte. Zur genannten Rege-
lung: Stumpf, Der Lizenzverirag®, Recht und Wirtschaft Heidel-
berg 1984, S. 212f.; vgl. auch Brandi-Dohrn, Sukzessionschutz
bei der VeriuBerung von Schutzrechten, GRUR 1983, 146, (148);
Volp, Weitergeltung der Lizenz bei VerduBerung des Schutz-
rechts, GRUR 1983, 45 (46); Rosenberger, Zur Frage des Fortbe-
standes der einfachen Lizenz bei Ubertragung des Patents,
GRUR 1983, 203 (207f£.); Forkel, Zur dinglichen Wirkung einfa-
cher Lizenzen, NJW 1983, 1764 (1767); Krafer, Lehrbuch des
Patentrechts®, Beck Miinchen 1986, S. 689, 692; Krafer/Schmid,
Der Lizenzvertrag iiber technische Schutzrechte aus der Sicht des
deutschen Zivilrechts, GRUR Int. 1982, 324 (326 FuB3n. 19).

falls prima vista - keine Drittwirkung. Die zitierte
Bestimmung des § 43 PatG wird vielmehr von § 28 Abs. 3
MarkSchG micht rezipiert. Nach Schénherr wollte der
Gesetzgeber diese Bestimmung fiir den Bereich der Mar-
kenlizenz bewuBt nicht iibernehmen®. So hat auch der
OGH ausgesprochen, da8 ,dic Regelung der Patlizenz
[...] fiir die markenrechtliche Lizenz keine rechtliche
Bedeutung hat“!®,

C. Der Unterlassungsanspruch des Marken-
lizenznehmers gegeniiber Dritten

Ist der Lizenznehmer befugt, das eingerdumte , Recht
des Zeichengebrauchs* auch gegeniiber Dritten geltend
zu machen? Steht dem Lizenznehmer ein eigenes, von
der Klagebefugnis des Lizenzgebers unabhingiges Kla-
gerecht zu, und wenn ja, worauf stiitzt sich dieses?'

1. Deutschland

Die deutsche Judikatur und Literatur hat sich der
beschriebenen Problematik unter dem Schlagwort
»dingliche Wirkung der Lizenz“ gewidmet. Gepriift
wurde u.a., ob an einem Warenzeichen eine Lizenz mit
wdinglicher” Wirkung eingerdumt werden konne, oder ob
durch den-Abschluf} eines Lizenzvertrages an der Marke
nur obligatorische Rechtsbeziehungen zwischen den Ver-
tragsparteien begriindet werden'®. Hiervon hinge es ab,
ob der Lizenznehmer ein eigenes Klagerecht habe.

Die Rechtsprechung der deutschen Gerichte hat die
Zulassigkeit der Lizenz an Warenzeichen mit dinglicher
Wirkung verneint'. Auch im deutschen Schrifttum wird
uberwiegend die Auffassung vertreten, daBl eine Waren-
zeichenlizenz nur mit schuldrechtlicher Wirkung erteilt
werden konne. Es konne an. einer Marke nur eine
Benutzungserlaubnis eingeriumt werden, deren Wir-
kung sich auf die Vertragsparteien beschriinke (,,schuid-
rechtliche Lizenz*). Der Lizenznehmer hitte nur einen
obligatorischen Anspruch gegen den Lizenzgeber und
daher kein selbstindes Klagerecht, es werde ihm ,keine
ausschlieBliche [besser wohl ,,absolute®] Rechtsposition“
tibertragen'.

9) Schonherr, Gewerblicher Rechtsschutz, 30.

10) OGH 5. 12.1972 — Venyl - OBI 1973, 90.

11) Die gleiche Frage stellt sich auch im Mietrecht. Vgl. dazu OGH
14.12.1989 (verstirkter Senat) JAP 1990, 36 mit Anm.
Kerschner, wo der OGH dem Bestandnehmer eine Unterlas-
sungsklage gegen dritte Storer zugesteht; vgl. dazu auch Wirth
in Rummel,- ABGB, Manz Wien, I, § 10921094 Rdn. 1.

12) Vgl. etwa die Nachweise bei Schricker, Lizenzvertrige iiber
l16schbare Warenzeichen, GRUR 1980, 650. : .

13) Kussmann sieht dies umgekehrt: Entscheidendes Kriterium fiir
die Frage, ob Warenzeichenlizenzvertrige mit dinglicher Wir-
kung moglich sind, sei die Frage, ob dem Lizenznehmer ein
eigenes Klagerecht nach dem WZG zustehe (Kussmann, Waren-
zeichenlizénzvertrige, Diss. Koln 1962, S. 97). '

14) Diese Meinung hat bereits das RG entwickelt: RG 4.5,1920 -
Gilette —RGZ 99, 90 (921.); RG 18.6. 1920 — Antiformin - RGZ
100, 3 (6); RG 23.12.1921 - Singer - RGZ 103, 359 (364) u.a.

15) Schwendemann, Markenrecht in der Praxis, Poeschel Stuttgart
1988, S. 87; Krieger, Der gemeinschaftliche Benutzung von
Warenzeichen durch mehrere Unternehmen nach deutschem
Recht in Beier/DeutschiFikentscher, Die Warenzeichenlizenz, 43
mit weiteren Nachw.; Busse/Starck, Warenzeichengesetz®, de
Gruyter Berlin 1990, § 8 Rdn. 10; vgl. auch Miiller, Die Waren-
zeichenlizenz, M. Dittert & Co Dresden 1940, S. 52, 61f., 79;
vgl. Heydt, Gleichzeitige Benutzung derselben Marke durch
mehrere Personen und Marken von Inhabern ohne Geschifts-
betriecb, GRUR 1958, 457 (459); Forkel, Zur dinglichen Wir-
kung einfacher Lizenzen, NJW 1983, 1764 (1765) mit weiteren
Nachw.; vgl. auch Schdnherr in der Anm. zu OGH 29.3.1977 —
Austria Ski Pool — OBI 1977, 170 (173). -
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Die Gegenmeinung wird — soweit ersichtlich — nur von
Krieger vertreten. Danach konne bei entsprechendem
Willen der Vertragsparteien die Lizenz an der Marke
auch mit dinglicher Wirkung ausgestattet werden. Krie-
ger etwa fiithrt dazu aus, daB diesem Ergebnis keine
Bedenken entgegenstiinden, da es fiir Immaterialgiiter-
rechte keinen sachenrechtlichen Typenzwang gebe®.

Mit der hM erlidutern hingegen etwa Triistedr”,
Baumbach/Hefermehl™ und Stumpf™ mit Verweis auf
den BGH®, da8} bei Warenzeichen keine echte Lizenzer-
teilung in Frage komme und keine AusschlieBlichkeits-
position iibertragen werde. Eine Lizenzvergabe mit
dinglicher Wirkung sei nicht moglich, sodaB dem Lizenz-
nehmer ein selbstindiges Klagerecht auf Unterlassung
gem. §815, 24 WZG nicht zustehe?. Die rechtliche
Bedeutung der Warenzeichenlizenz erschopfe sich in
dem Einwand'des Lizenznehmers gegeniiber dem Zei-
cheninhaber, daB er die Benutzung dulden miisse®.

Triistedt und Baumbach/Hefermehl begriinden diesen
Standpunkt auf der Grundlage der — bis vor kurzem gel-
tenden — deutschen Rechtslage mit der Haftung des Zei-
chens am Betrieb™. Eine Ubertragung des Zeichens nur
der Austibung nach widerspriche §8 (1) dAWZG. Eine
»wirkliche Lizenz — #hnlich der Patentlizenz (eintrag-
bar)“ — sei an einem Warenzeichen nicht moglich. Der
Zeicheninhaber konne sich nur gegeniiber einem ande-
Ten verpilichten, von seinem Verbietungsrecht keinén
Gebrauch zu machen; er kénne jedoch nicht einem
anderen ein dingliches Benutzungsrecht gegen Dritte
verschaffen®”.

Diese in Deutschland vertretene Meinung kann —
jedenfalls mit dieser Begriindung — fiir die &sterreichi-
sche Rechtslage nicht iibernommen werden, da zwei gra-
vierende Unterschiede im geltenden Recht bestehen:

1. In Osterreich ist die Leeriibertragung im Gegensatz
zu der von Triistedt und Baumbach/Hefermehl kommen-
tierten, ehemaligen deutschen Rechtslage méglich.

2. In Osterreich ist die Markenlizenz durchaus im
Markenregister eintragbar.

Die hM in Deutschland kommt aber schlieBlich zu
dem Ergebnis, daB sich ein eigenes Klagerecht des
Lizenznehmers gegeniiber Dritten dadurch erreichen
148t, daBl der Lizenzgeber den Lizenznehmer zur gericht-

16): Krieger, Die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen
. ...durch. mehrere Unternehmen nach deutschem Recht in Beier/
~Deutsch/Fikentscher, Die Warenzeichenlizenz, 46, 65; zum
- Typenzwang s. unten. )
17) Triistedt in Reimer, Warenzeichen und Ausstattung, in Wettbe-
- “werbs- und Warenzeichenrecht®, 574 f.
18)-Baumbdch/Hefermehl,” Warenzeichenrecht?, Beck Miinchen
+:-1985,:Anh.: zu.§ 8 WZG, Rdn. 2,3 und 11 mit ausfiihrlichen
.-Nachweisen.

19y Stumpf, Der Lizenzvertrag 1984, 2781,

20) 18.2.1977 — ProzeBrechner — GRUR 1977, 539 (541) mit Anm.
: Krieger; vgl. auch BGH 13.7.1956 — Hadef - GRUR 1957, 34.

21) So-bereits RG 11.10.1939. - Luxor — GRUR 19480, 106; RG
10.4.1940 - Sauerbruch — GRUR 1940, 366 (367); ebenso Han-
seatisches OLG 7.5.1951 - ARWA — GRUR 1952, 246; Hansea-

: tisch)es OLG 3.10.1952 ~ Le Rouge Baiser - GRUR 1953, 177
(178).

22) Dieser Argumentation folgt auch der OPM mit Bezugnahme
.auf die zitierte deutsche Literatur (OPM 23.10.1974 PBI 1975,
71 (73). :

23) Ers(t d?.lrch das ,,Gesetz {iber die Erstreckung von gewerblichen
Schutzrechten vom 23.4.1992", in Kraft getreten am 1.5.1992,
samt Gesetzesmaterialen verdffentlicht im Blatt fiir Patent-,
Muster- und Zeichenwesen 1992, 202 ff. wurde die sogenannte
Leeriibertragung auch in Deutschland moglich.

24) Triistedt in:Reimer, Warenzeichen und Ausstattung, in Wettbe-
werbs- und Warenzeichenrecht*, 574f.; Baumbach/Hefermehl,
‘Wareneichenrecht' Anh. zu §8 WZG, Rdn. 2; ebenso Miiller,
Die Warenzeichenlizenz, 62 ff.; 70, 79.

lichen Geltendmachung seiner Anspriiche im eigenen
Namen ermichtigt. Der Lizenznehmer mache dabei die
Rechte des Lizenzgebers in seinem eigenen, des Lizenz-
nehmers Namen geltend®.

Der Idee der Geltendmachung eines ,.fremden Rechts
in eigenem Namen aus ecigenem Recht und eigenem
Interesse*”® beruht auf der in Deutschland entwickelten
Theorie von der ,gewillkiirten Prozefistandschaft“™.
Eine solche ,,ProzeBfiihrungsbefugnis, d. h. eine auf der
Trennung von materieller Rechtsbefugnis und prozessua-
lem Rechtsdurchsetzungsrecht beruhende Ubertragung
der bloBen Klagebefugnis wird fiir den Osterreichischen

‘Rechtsbereich -abgelehnt™. ‘Auch eine bloBe Ubertra-

gung der Antragslegitimation gegeniiber dem Patentamt
wurde vom OPM ausdriicklich abgelehnt®. Der in
Deutschland vertretene Losungsansatz kann daher auch
auf dieser Ebene fiir das osterreichische Recht nicht
iibernommen werden.

2. Begriffsdefinitionen

Jedenfalls nach &sterreichischer Terminologie scheint
der Begriff der ,dinglichen Wirkung“ ungliicklich
gewidhlt, er verleitet ndmlich dazu, zwei Fragen zu ver-
wechseln:

_Erstens die Frage nach dem Gegenstand des Rechts

im Sinne der Unterscheidung in dingliche und obligatori-
sche Rechte, und zweitens die Frage, wem gegeniiber
das Recht wirkt, also die Unterscheidung in absolut und
relativ wirkende Rechte.

Dingliche Rechte sind nach allgemeiner Ansicht®®
Rechte, die sich unmittelbar auf ein' Ding, d. h. auf eine
Sache, daher auch Sachenrechte genannt, obligatorische
Rechte solche, die sich unmittelbar auf eine Person
beziehen, auch wenn sie mittelbar eine Sache betreffen.
Unter Sachen sind in diesem Zusammenhang lediglich
korperliche Sachen zu verstehen®. In diesem Sinne defi-

25) Vgl. Baumbach/Hefermehl, WZG Anh. § 8, Rdn, 18; Triistedt in
Reimer, Warenzeichen und Ausstattung, in Wettbewerbs- und
Warenzeichenrecht®, 579; dazu auch Kussmann, Warenzeichen-
Lizenzvertrige, 991f.; ebenso bereits RG 14.3.1939 — Miag —
GRUR 1939, 826 (827); RG 10.4. 19940 - Sauerbruch — GRUR
1940, 366 (367); ebenso Hanseatisches OLG 7.5.1951 - ARWA
- GRUR 1952, 246; Hans. OLG 3.10.1952 — Le Rouge Baiser —
GRUR 1953, 177 (178); Schippel, Zur Gestaltung des Warenzei-
chenlizenzvertrages, in Beier/DeutschiFikentscher, Die Waren-

. zeichenlizenz, 546. | | . )

26) So'Hanseatisches OLG 7.5.1951 - ARWA — GRUR 1952, 246;
vgl. auch BGH 28:10.1958 - Fischl -~ GRUR 1959, 87.

27) Vgl. - dazu - Fasching, ' ZivilprozeBrecht, Manz Wien 1984,

‘. Rdﬂ..344. '.- . e . . L :
28) SoFasching,-a.a.0.; ebenso nachdriicklich der OGH 2.7.1969
~JBI1 1970; 198 (;,Die bloBe Ubertragung der ,,ProzeBfithrungsbe-
fugnis“- ist nicht ‘moglich*.)’ Die “Entscheidung  des OGH

.. 29.3:1977 - Austria Ski Pool — OBI 1977, 170 mit Anm. Schén- .

herr betreffend Verbandsmarke (,,Déer Inhaber einer Lizenz an
einer Verbandsmarke ist zur Verfolgung von Markenverletzun-
gen [...] dann legitimiert, wenn ‘er vom Markeninhaber [..:]
dazu erméchtigt worden ist.“) darf als ,, Ausrutscher” angesehen
werden und wurde auch von Schénherr in der Anm.”entspre-
chend kritisiert. . )

29} OPM 23.10.1974 PB1 1975, 71 (74).

30) Koziol{Welser, GrundriB des Biirgerlichen Rechts®, Manz Wien
Bd. II 1991, S. 5; vgl. zur Terminologie auch Krafer, Die Wir-
kung der einfachen Patentlizenz, GRUR Int. 1983, 537 (538),
der jedoch die hier vorgeschlagene Unterscheidung nur
unscharf vollzieht. ‘

31) Der weite Sachbegriff des § 285 ABGB ist fiir die Qualifikation
des dinglichen Rechts untauglich. Danach waren auch. Forde-
rungsrechte Sachen. Die Unterscheidung in dingliche und obli-
gatorische Rechte wire danach nicht zu vollziehen, vgl. zum
Sachbegriff des §285 ABGB Koziol/Welser, Grundri II°, 7;
sowie Koziol, Osterr. Haftpflichtrecht I1, 43 f,
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niert etwa Spielbiichler: ,Dingliche Rechte sind absolute
Rechte an korperlichen Sachen“™?.

Immaterialgiiter sind zweifellos keine korperlichen
Sachen. Eine Qualifikation des Markenrechts oder des
Markenlizenzrechts als dingliches Recht muf3 daher
jedenfalls abgelehnt werden.

Unter einem absoluten Recht ist ein gegen jedermann
wirkendes Recht zu verstehen. Ein relatives Recht wirkt
nur gegeniiber einer oder mehreren bestimmten Perso-
nen und ist unbeteiligten Dritten gegeniiber grundsitz-
lich nicht wirksam.

Das Markenrecht ist als Immaterialgiiterrecht, sowohl
in Osterreich als auch in Deutschland ex lege als absolu-
tes Recht ausgestaltet Es wirkt als ,,staatlich verliehenes
Monopol“* gegen jedermann und gewihrt seinem Inha-
ber Schutz gegen jeden widerrechtlichen Eingriff dritter
Personen.

Die dinglichen Rechte = Sachenrechte sind ebenso ex
lege mit absoluter Wirkung versehen. Es gibt jedoch
umgekehrt auch absclute Rechte, die keine Sachen-
rechte sind, wie etwa die Immaterialgiiterrechte, Daraus
ergibt sich, daf} ein dingliches Recht auch absolut sein
muB, nicht aber umgekehrt. Ein absolutes Recht muf
nicht notwendig ein dingliches sein.

Fraglich ist nun, ob auch das ,,Markenlizenzrecht* als
ein vom Markenrecht abgeleitetes Recht ein absolutes
Recht ist oder nicht. Die Frage, ob einer Kennzeichenli-
zenz eine ,,dingliche Wirkung" beigelegt werden kann,
scheint auf der Grundlage der eben dargelegten
Begriffskonvention verfehlt. Relevant ist vielmehr die
Frage, ob die Markenlizenz fiir den Lizenznehmer eine
absolute Rechisposition begriindet.

3. Osterreich

Rechtsgrundlage fiir den markenrechtlichen Unter-
lassungsanspruch ist § 9 UWG, der somit nicht nur eine
wettbewerbsrechtliche, sondern auch eine immaterial-
giiterrechtliche Bestimmung darstellt*”. Innerhalb des
Markenschutzgesetzes sind nur die sich aus dem
Markenrecht ergebenden strafrechtlichen Sanktionen
einer Markenverletzung normiert, nicht jedoch der
eigentliche, sich aus dem Markenrecht ergebende,
absolut wirkende Unterlassungsanspruch des Marken-
inhabers.

Die dsterreichische Rechtsprechung hat die Frage der
Legitimation des Lizenznehmers zur Geltendmachung
seines Rechts gegeniiber Dritten durch eine sehr wortli-
che Auslegung des § 9 UWG beantwortet: Die Frage, ob
der Inhaber einer Markenlizenz legitimiert sei, vor den
Zivilgerichten Kennzeichenmif3briduche von Dritten im
eigenen Namen zu bekimpfen, wurde in Osterreich von
der Judikatur (fast) einhellig bejaht; die Legitimation
zur zivilrechtlichen Verfolgung von Markeneingriffen
wurde auch dem Lizenznehmer zuerkannt: §9 UWG
gewihre den Anspruch auf Unterlassung demjenigen,
der sich der Marke ,,befugterweise bedient”, und das sei
auch der Inhaber einer bloBen Gebrauchserlaubnis. Der
markenrechtliche Lizenznehmer sei daher nach §9

32) Spielbiichler in Rummel! ABGB, 1% §207 Rdn. 1.
Himmerle/Wiinsch, Handelsrecht®, Styria Wien 1976,

34) Vgl OGH 5.5.1987 — Stefanel ~
Schonherr zu OGH 29.3.1977 ~ Austria Ski Pool -
170 (173).

OBI 1987, 152 (155); Anm.
OBl 1977,

UWG aktiv zur Geltendmachung von Unterlassungsan-
spriichen legitimiert,

Diese Auslegung verkennt das eigentliche Problem:
Relevant ist nicht, ob der Lizenznehmer gegeniiber dem
Lizenzgeber ,befugt ist“, sich der Marke zu bedienen,
sondern ob er dariiberhinaus diese ,Befugnis* auch
Dritten gegeniiber hat. Wenn die Rechtsprechung auf
das Kriterium ,,Befugnis zum Gebrauch* abstellt, miifte
sie kldren, welche Befugnis erforderlich ist: Befugnis
wozu und wem gegeniiber? Darauf geht die Rechtspre-
chung jedoch nicht ein.

D. Das ,positive Nutzungsrecht* des
Lizenznehmers an der Marke

Zur Beschreibung des Rechts des Lizenznehmer wird
mitunter auf den Begriff ,positives Nutzungsrecht®
rekurriert. Schdnherr beschreibt dazu folgenden Gedan-
kengang: ,.Schwierigkeiten ergeben sich gedanklich und
in der rechtlichen Konstruktion, wenn der Lizenzneh-
mer wegen Verletzung einer mit der lizensierten Marke
kollidierenden Marke geklagt wird. Hier ist es einfacher,
davon auszugehen, dal3 das gewerbliche Schutzrecht sei-
nem Inhaber das Recht gibt, seine Marke zu gebrau-
chen. Dieses ,, Recht zum Gebrauch® konnte der Lizenz-
geber getrennt von den sonstigen aus dem Schutzrecht
flieBenden Befugnissen tibertragen. Wollte man das Vor-
handensein einer Befugnis mir diesem positiven Inhalt
génzlich bestreiten, dann hatte der Inhaber einer einfa-
chen Lizenz gegen eine Verletzungsklage, die sich auf ein
mit dem lizensierten Recht kollidierendes Schutzrecht
stiitzt, keine unmittelbar wirksame Einrede: Wenn nim-
lich der Lizenzgeber tatsichlich blofl ein Verbietungs-
recht hitte, konnte er daran dem einfachen Lizenzneh-
mer iiberhaupt keine Rechte einrdumen*®,

Zur Losung der Frage, welche Rechte dem Lizenzneh-
mer gegeniiber Dritten durch die Lizenz eingerdumt
werden, wird also die These vertreten, die Lizenz ver-
schaffe dem Lizenznehmer ein ,positives Benutzungs-
recht“ an der Marke®. Ein solches ,positives Benut-
zungsrecht” ist nicht zu verwechseln mit dem Recht,
iiber das Schutzrecht rechtsgeschiftlich zu verfiigen,
d.h. dem Recht, es zu iibertragen oder anderen daran
Rechte einzuriumen™.

Die Antwort auf die Frage, ob dem Lizenznehmer tat-
sdchlich ein solches ,,positives Benutzungsrecht” einge-

35) Schonherr, Die Legitimation des Markenlizenznehmers zur Ver-
folgung von Markeneingriffen OBl 1963, 1; Anm. Schénherr zu
OGH 29.3.1977 - Austria Ski Pool — OBI 1977, 170 (173); OGH
22.12.1926 JBI 1927, 92; OGH 16.5.1935 — Ideal - SZ 17/87;
ebenso OGH 10.5.1950 — Dralle — SZ 23/143 = EvBI 1950/356;
OGH 20.4. 1971 — Quelle I - OBI 1972, 15 (16); OGH 5.12. 1972
- Venyl — OBI 1973, 90; OGH 10.3. 1987 — Komfortverschluf —
OBI 1987, 63; vgl. Koziol, Osterr. Haftpflichtrecht II, 246; zur
Stellung eines Loschungsantrages an das Patemamt wegen
Loschung einer der lizensierten Marke entgegenstehenden
Marke nach § 30 MrkSchG ist der Lizenznehmer nach der Rspr.
des OPM jedoch nicht legitimiert, da der Lizenznehmer kein
wlnhaber” der Marke sei (OPM 23.10.1974 PBI 1975, 71).

36) Schonherr, Zur Begriffsbildung im Immaterialgiiterrecht, in
Homo Creator FS Troller 1976, S. 82.

37) Schonherr, Gewerblicher Rechtsschutz, 29; Baumbach/Hefer-
mehl, Warenzeichenrecht! 1979, 441f, §8Anm Rdn. 9 mit wei-
teren Nachw.; Henn, Patent- und Know-how-Lizenzvertrag,
C.F. Miiller Heidelberg 1988, S. 25ff. mit weiteren Nachw.;
Stumpf, Der Lizenzvertrag, 31f. mit weiteren Nachw., 163;
Krafler/Schmid, Der Lizenzvertrag uber technische Schutz-
rechte aus der Sicht des deutschen Zivilrechts, GRUR Int. 1982,
324 (328r); Miiller, Die Warenzeichenlizenz, 58, 61, 67.

38) Schénherr, Gewerblicher Rechtsschutz, 14.
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raumt wird, ist wohl abhingig von der Antwort auf die
Frage, ob im Markenrecht (im subjektiven Sinn) grund-
sdtzlich ein ,,positives Benutzungsrecht*, also ein ,,Recht
zum Gebrauch® enthalten ist, wie das teils implizit, teils
ausdriicklich® vertreten wird. Denn wenn im (subjekti-
ven) Markenrecht kein solches Recht enthalten ist, steht
jedenfalls fest, daf3 es im Recht des Lizenznehmers an
der Marke auch nicht enthalten sein kann, denn der
Lizenzgeber kann ja nicht mehr Recht iibertragen als er
selbst hat.

1. Verschafft das Markenrecht dem Marken-
inhaber ein positives Benutzungsrecht?

Rinner fuhrt dazu aus: ,Das Markenrecht hat einen
positiven und einen negativen Begriffskern: Es verleiht
dem Inhaber ecinerseits ein Nutzungsrecht, nimlich
bestimmte Waren oder Dienstleistungen mit der Marke
zu kennzeichnen, andererseits ein Abwehrrecht (Verbots-
recht), ndmlich jeden anderen vom Gebrauch der Marke
auszuschlieBen**?,

Das Bestehen eines solchen positiven Nutzungsrechtes
erscheint jedoch fraglich. Das Recht ein Zeichen zur
Kennzeichnung zu verwenden, ergibt sich niimlich nicht
erst aus dem Markenrecht sondern bereits aus dem
Wesen der Privatautonomie, also aus der gesetzlich aner-
kannten Handlungsfreiheit der Person®’: Da keine
Rechtsnorm den Gebrauch von Zeichen grundsitzlich
verbietet, ist eine solche Benutzung grundsitzlich eben
nicht verboten und braucht daher auch nicht erst durch
das Markenschutzgesetz gestattet zu werden. G#be es
keinen gesetzlichen Zeichenschutz diirfte jedermann
jedes Zeichen verwenden. Es ist daher auch grundsitz-
lich erlaubt, ein Zeichen zu benutzen, das nicht als
Marke geschiitzt ist*?.

Das Recht zum Gebrauch eines Zeichens ist ebenso-
wenig ein erwerbliches Recht im Sinne des § 18 ABGB
wie das Recht zu Atmen oder Spazierenzugehen. Es ist
vielmehr ein angeborenes Recht im Sinne des §16
ABGB, ein Recht, das jedermann solange und soweit
zusteht, als die ,,gesetzméBige Beschrinkung* desselben
nicht nachgewiesen wird (§17 ABGB). Das Recht des
Erzeugers oder Hindlers, ein Zeichen im Handelsver-
kehr zur Bezeichnung einer Ware zu gebrauchen, stiitzt
sich auf die allgemeine Handlungsfreiheit, einer zusétzli-
chen Verleihung eines solchen Rechts an den Markenbe-
niitzer bedarf es nicht*.

Das Markenrecht ist vielmehr als Beschrinkung der
Privatautonomie zu erkliren: Es regelt nur die
Beschrinkungen des Zeichengebrauchs durch die All-
gemeinheit und setzt das grundsitzliche Recht, ein Zei-
chen zu gebrauchen und zu nutzen, logisch voraus.

Ebenso wie sich das verpflichtende Rechtsgeschiift
nicht als Mittel, sondern viel eher als Beschrinkung der
rechtlich anerkannten Selbstbestimmung verstehen 1483t

39) Z.B. Rinner, Gewerblicher Rechtsschutz?, Springer Wien 1982,
S. 80.

40) Rinner, Gewerblicher Rechtsschutz, 80.

41) Vgl. E Bydlinski Privatautonomie und objektive Grundlagen
des verpflichtenden Rechtsgeschiftes, Springer Wien 1967,
S. 53ff.

42) Vgl. EB BlgNR 489 (14.GP), 9; ebensowenig benétigt der Exfin-
der ein Patent, um seine Erfindung zu benutzen; vgl. Voip, Wei-
tergeltung der Lizenz bei VeriuBerung des Schutzrechts,
GRUR 1983, 45 (50).

43) Brunstein, Studien im Osterreichischen Markenrecht, Manz
Wien 1895, 5, 83; vgl. a.A. S. 85; vgl. auch Holeschofsky, Das
Alleinrecht zum Gebrauch einer Marke OBl 1977, 2; vgl. dazu
auch Baumbach/Hefermehl, WZG Anh. §8, Rdn. 9.

da es das kiinftige Verhalten der Beteiligten verpflich-
tend regelt, ihnen also insoweit die Moglichkeit der
freien Selbstbestimmung gerade nimmt*”, ist auch das
Schutzrecht am Zeichen nichi die Ursache fiir das Benut-
zungsrecht des Geschiitzten, sondern die Ursache fiir das
»Nicht-Benutzungsrecht” der Allgemeinheit.

2. Exkurs: Verschafft das Eigentum dem
Eigentiimer ein positives Benutzungsrecht?

Das Problem des positiven Gehalts eines Rechtes
stellt sich auch im Sachenrecht. Auch hier herrscht Streit
daritber, ob sich der rechtliche Gehalt absoluter Rechte
im Verbotsrecht erschépfe oder nicht*. Auch im
Sachenrecht erscheint jedoch die ,,Abwehrmacht* nicht
als Folge der ,Herrschaftsmacht®, die Abwehrbefugnis
ist vielmehr die Voraussetzung dafiir, daf} eine bloB fakti- -
sche Sachherrschaft, (welche bei korperlichen Sachen
immerhin moglich ist,) zum Herrschaftsrecht wird*®.
Daf} der Eigentiimer mit der Sache ,,nach Willkiir schal-
ten darf, erscheint nur als Reflex des Umstandes, daB
er ,jeden anderen davon ausschliefen” kann*” und ist
nichts anderes als die Bestdtigung der allgemeinen
Handlungsireiheit. Auch beim Eigentum erscheint das
an alle, auBer den Eigentiimer, gerichtete Verbot der
Einwirkung als wesentliches Charakteristikum des
Eigentumsrechts im subjektiven Sinn®.

3. Was bleibt vom ,,positiven Nutzungsrecht*?

Das Wesen eines Immaterialgiiterrechts besteht vor
allem darin, daB sein Inhaber die durch Zwangsmittel
gesicherte Moglichkeit hat, jeden anderen vom bestim-
mungsgemiBen Gebrauch des Immaterialgutes auszu-
schlieBen’. Die Benutzung eines (geistigen) Gutes
kann also nur mit Hilfe eines AusschlieBungsrechts ,,vor-
behalten* werden, die ,positive Seite” ist also nichts
anderes als das Ergebnis des negativen Ausschlieflungs-
rechts®. Vom ,,positiven Benutzungsrecht“ bleibt also
nichts als die Aussage, daB das Markenrecht seinem
Inhaber die wirtschaftliche Nutzung eines Zeichens
ermoglichen soll. Diese Funktion wird einerseits durch
die Ausschlieflungsbefugnis, andererseits durch die Ver-
fligungsbefugnis, d.h. das Recht iiber die Verwertung zu
entscheiden, erfiillt>).

44) Vgl. F Bydlinski, Privatautonomie und objektive Grundlagen
des verpflichtenden Rechtsgeschiiftes, 68 f.

45) Zur Verwandtschaft zwischen Sachenrecht und Immaterialgiiter-
recht vgl. Koziol, Osterr. Haftpflichtrecht II, 247 und Krafer,
Verpflichtung und Verfitgung im Immaterialgiiterrecht, GRUR
Int. 1973, 230 (230).

46) Schonherr, Zur Begriffsbildung im Immaterialgiiterrecht, in
homo creator FS Troller 1976, S. 69f.

47) Vgl. §354 ABGB.

48) Vgl. Krafer, Verpflichtung und Verfiigung im Immaterialgiiter-
recht, GRUR Int. 1973, 230 (230) mit weiteren Nachw. auf die
Vertreter der sog. Imperativentheorie, insbes. auf Engisch, Ein-
filhrung in das juristische Denken®, Stuttgart 1971, 26.

49) Schonherr, Gewerblicher Rechtsschutz 11.

50) Ebenso Krafer, Die Wirkung der einfachen Patentlizenz,
GRUR Int. 1983, 537 (544) fiir das Patentrecht: ,Es ist nicht
notwendig, AusschlieBungs- und Benutzungsrecht des Patentin-
habers getrennt zu betrachten. Das Benutzungsrecht ist nur als
ausschlieBliches patentrechtlich relevant; um dem Inhaber die
Benutzung der Erfindung zu gestatten, bedarf es des Patents
nicht; seine Bedeutung liegt darin, daB es ihm die Erfindung
unter Ausschluf} aller anderen Personen zuordnet*.

51) Schénherr, a.a.O. 71, 82f.; die Verfiigungsmacht erlaubt, das
Schicksal einer Sache zu bestimmen, also die rechtlich gesi-
cherte Moglichkeit, tber die Sache bzw. das Recht durch
Rechtsgeschift zu verfiigen.

GRUR Int. 1994 Heft 4

279




Deutlich macht das etwa auch Art. 29 des Européi-
schen Gemeinschaftspatent-Ubereinkommens: ,Das
Gemeinschaftspatent gewiihrt seinem Inhaber das
Recht, es Dritten zu verbieten, ohne seine Zustim-
mung ...“ (es, folgen die vorhandenen Benutzungsar-
ten)®?. .

Ebenso formuliert der Gesetzgeber des Osterreichi-
schen Musterschutzgesetzes 1990, dessen §4 lautet:
~Der Musterschutz berechtigt den Musterinhaber, andere
davon auszuschlieflen, Erzeugnisse betriebsméBig herzu-
stellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu
gebrauchen [...]“.

Auch die oben bereits erwihnte EG-Markenrichili-
nie® formuliert in ihrem Art. 5 wie folgt: ,,Rechte aus
der Marke; (1) Die eingetragene Marke gewidhrt ihrem
Inhaber ein ausschlieBliches Recht. Dieses Recht gestattet
es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustim-
mung im geschiftlichen Verkehr ...« (es folgen die vor-
behaltenen Benutzungsarten).

4. Das Nutzungsrecht des Lizenznehmers

Da also schon im subjektiven Markenrecht des Mar-
keninhabers kein ,,positives Nutzungsrecht enthalten
ist, kann ein solches auch nicht Gegenstand der Lizenz
sein®. Die ganze Problematik des positiven Nutzungs-
rechts des Lizenznehmers entsteht teilweise aus einer
Vermengung des Rechts, ein Zeichen , positiv zu nutzen®
mit dem Recht des Lizenznehmers auf ein , positives
TJun“ des Lizenzgebers. So fithrt etwa Henn aus: ,Die
Lizenz kann als positives Benutzungsrecht oder als nega-
tives Verbietungsrecht gestaltet sein“™. ,,Die Lizenz hat
den Charakter eines positiven Benutzungsrechts, wenn
der Lizenzgeber gegeniiber dem Lizenznehmer nicht nur
auf die Erhebung der Verletzungsklage verzichtet, son-
dern beiderseitige Rechte und Pflichten begriindet. Die
Lizenz hat den Charakter eines negativen Verbietungs-
rechts, wenn sie sich auf den Verzicht auf die Geltend-
machung des [...] Monopolanspruchs beschrénkt, also
keine positiven Elemente, insbesondere Rechte und
Pflichten der Vertragsparteien (iiber den Gebiihrenan-
spruch hinaus) enth#lt**®.

Henn iibersieht dabei zwei grundlegende Tatsachen
des biirgerliches Rechts:

1. Auch eine Unterlassungspflicht ist eine Pflicht,
auch ein vertraglicher Verzicht begriindet beiderseitige
Rechte und Pflichten!

2. Wenn keine Rechte und Pflichten der ,,Vertragspar-
teien“ begriindet werden, besteht iiberhaupt kein Ver-
trag!

Das Abstellen auf ,,Rechte und Pflichten der Vertrags-
parteien® zur Beschreibung des ,positiven Elementes®
des Vertrages erscheint daher als nicht Giberzeugend.

52) Vgl. dazu Voip, Weitergeltung der Lizenz bei Verduerung des
Schutzrechts, GRUR 1983, 45 (50).

53) Erste Richtlinie des Rates vom 21.12. 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken
(89/104/EWG), Amtsbl. Nr. L. 040 vom 11.2.89 S. 0001.

54) Beziiglicher der Patentlizenz ebenso Vélp, Weitergeltung der
Lizenz bei VeriuBerung des Schutzrechts, GRUR 1983, 45
(49£.).

55) Henn, Patent- und Know-how-Lizenzvertrag 1988, 24; die Aus-
fiihrungen beziehen sich zwar ihrer Intention nach auf die
Patentlizenz, das Problem des positiven Nutzungsrechtes des
Lizenznehmers stellt sich jedoch bei der Marken- und bei der
Patentlizenz gleichermaBen.

56) Henn, Patent- und Know-how-Lizenzvertrag 1988, 35; so ahn-
lich auch Kussmann, Warenzeichenlizenzvertrige, 104f.: Das
positive Benutzungsrecht des Lizenznehmers bestehe darin,
~daB er gegeniiber dem Lizenzgeber einen vertraglichen
Anspruch auf Benutzung des Warenzeichens* habe.

Auch andere Autoren scheinen das ,positive Nut-
zungsrecht” mit dem subjektiven Recht auf die Leistung
des Vertragspartners gleichzusetzen, so etwa Moller:

»Es ist nicht etwa so, daBl der Inhaber des Schutzrechts
vertraglich nur auf sein Verbietungsrecht gegeniiber dem
Lizenznehmer verzichtet, dieser erlangt vielmehr ein
subjektives Recht**.

Wo der Widerspruch zwischen Verzicht und subjekti-
vem Recht liegen soll, bleibt dabei unklar.

Auch wenn man freilich mit den zitierten Autoren
annehmen wollte, daff im Markenrecht, und in der Folge
auch im Lizenzrecht, ein solches ,positives Nutzungs-
recht* enthalten sei, wire damit in Wahrheit noch keine
Wirkung der Lizenz gegeniiber Dritten erklédrt. Gerade
wenn man annimmt, daf3 das Markenrecht aus einem
(positiven) Nutzungsrecht und einem (negativen)
Abwehrrecht besteht, wire fiir die Drittwirkung wohl
auf das Abwehrrecht und nicht auf das Nutzungsrecht
abzustellen.

Der Begriff des ,positiven Nutzungsrechts” leistet
daher wenig Beitrag zur Beschreibung der Wirkung der
Gebrauchserlaubnis. Wo in der Folge von einem Benut-
zungsrecht des Lizenznehmers gesprochen wird, ist
jeweils die Wirkung des Verbotsrechts gemeint.

E. Das Kriterium der AusschlieBlichkeit

1. Allgemeines

Der deutsche BGH hat im Kontext der Priifung von
Sukzessionsschutz des Patentlizenznehmers einen
Rechtstandpunkt entwickelt, der hinsichtlich der Frage
der Drittwirkung der Lizenz auf deren AusschlieBlich-
keit abstellt. Da das deutsche Patentgesetz keine dem
§43 (2) 2. Satz 6PatG entsprechende Regel, also keine
Begriindung von Drittwirkung durch Eintragung
kennt®, stellte sich das Problem der Drittwirkung, ins-
besondere auch die Frage des Sukzessionsschutzes bei
der Patentlizenz in Deutschland in gleicher Weise wie bei
der Markenlizenz in Osterreich. Das Problem war in den
letzten Jahren in der BRD Gegenstand intensiver Dis-
kussion.

AnlaB war ein Urteil des BGH*® zum Sukzessions-
schutz eines einfachen Lizenznehmers an einem Patent.
Die herrschende Meinung ging bis zu diesem Zeitpunkt
davon aus, daB dem Lizenznehmer jedenfalls ein Suk-
zessionsschutz zukomme, unabhingig davon, ob eine
ausschlieBliche oder eine einfache Lizenz vorliege®®.
Entgegen dieser Meinung hatte der BGH ausgespro-
chen, da ,eine an einem Patent erteilte Nutzungser-
laubnis im Regelfall schuldrechtlicher Natur* sei, und
~eine von dem VerduBerer eines Patents erteilte einfache
Nutzungserlaubnis mit schuldrechtlicher Wirkung den
Erwerber des Patents nicht verpflichtet“®”. Die Ent-

§7) Mdller, zitiert in Henn, Patent- und Know-how-Lizenzvertrag
1988, 30.

38) Vgl. Rosenberger, Zur Frage des Fortbestandes der einfachen
Lizenz bei Ubertragung des Patents, GRUR 1983, 203 (204).

59) BGH 23.3.1982 (Kartellsenat) — Verankerungsteil - GRUR
1982, 411 mit Anm. Hoepffner.

60) Nachweise bei Krafler, Verpflichtung und Verfiigung im Immate-
rialgiiterrecht, GRUR Int. 1973, 230 (234) mit weiteren Nachw.;
Stumpf, Der Lizenzvertrag, 208 mit weiteren Nachw.; Rosenber-
ger, Zur Frage des Fortbestandes der einfachen Lizenz bei Uber-
tragung des Patents, GRUR 1983, 203; Anm. Hoepfnner zu
BGH 23.3.1982 - Verankerungsteil - GRUR 1982, 411 (413).

61) So die amtlichen Leitsatze.
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scheidung l6ste eine Flut von Kritik® aus, auf deren
Begriindungen noch zuriickzukommen sein wird.

Die Frage nach dem Bestehen von Sukzessionsschutz
zugunsten der einfachen Patentlizenz stellt sich nunmehr
in Deutschland nicht mehr, da der Gesetzgeber prompt
reagiert hat und den Sukzessionsschutz fiir die Patentli-
zenz ex lege festgeschrieben hat®. § 15 (3) dPatG lautet
nunmehr: Ein Rechtsiibergang oder die Erteilung einer
Lizenz beriihrt nicht Lizenzen, die Dritten vorher erteilt
worden sind““. Da eine solche Regel fiir den Bereich der
osterreichischen Markenlizenz jedoch nicht vorliegt, ist
hier die Frage des Sukzessionsschutzes und damit
zugleich die grundsitzliche Frage nach der Drittwirkung
der Markenlizenz nach wie vor offen. Die in Deutsch-
land — vor der Gesetzesnovelle — zum Sukzessionsschutz
des einfachen Patentlizenznehmers entstandene Diskus-
sion kann daher fiir die hier zu 16sende Frage nutzbar
gemacht werden.

2. Begriindung des BGH und Kiritik daran

Die Argumentation der zitierten BGH-Entscheidung
lautet im wesentlichen:

1. Eine einfache Lizenz begriindet nur schuldrechtli-
che Wirkung, und

2. schuldrechtliche Vertrage wirken nur inter partes
und nicht gegeniiber Dritten.

Die erste These rekurriert auf eine gebriuchliche
Unterscheidung, derzufolge zwischen der ausschliefli-
chen Lizenz, (die dem Lizenznehmer das Recht zur allei-
nigen Benutzung einrdumt), und der einfachen Lizenz zu
unterscheiden sei: Bei der ausschlieBlichen Lizenz iiber-
nimmt der Lizenzgeber eine Unterlassungspflicht in
bezug auf die Vergabe weiterer Lizenzen®, bei der ein-
fachen Lizenz ist er frei, weitere Lizenz zu vergeben®.

Nach der in Deutschland einhelligen Meinung wird
dem ausschlieBlichen Patentlizenznehmer ein absoluter
Schutz gegeniiber Dritten eingerdumt. Die einfache
Lizenz wird hingegen — ebenso wie die Warenzeichenii-
zenz — als bloB obligatorisches Recht angesehen, der
Lizenznehmer konne deshalb nicht selbst gegen den Ver-
letzer vorgehen®®.  Es erscheint freilich recht unklar,
wieso die Ausschlieflichkeit des Nutzungsrechtes fiir den
absoluten Schutz allein ausschlaggebend sein soll. Die

62) Volp, Weitergeltung der Lizenz bei VerduBerung des Schutz-
rechts, GRUR 1983, 45; Mager, Einfache Lizenz bei VerauBe-
rung des Schutzrechts, GRUR 1983, 51; Forkel, Zur dinglichen
Wirkung einfacher Lizenzen, NJW 1983, 1764ff.; Brandi/
Dohrn, Sukzessionsschutz bei der VerduBerung von Schutzrech-
ten, GRUR 1983, 146; Rosenberger, Nochmals: Zur Frage des
Fortbestandes der einfachen Lizenz bei Ubertragung des
Patents, GRUR 1983, 203; Krafer, Die Wirkung der einfachen
Patentlizenz, GRUR Int. 1983, 537.

63) Gesetz zur Anderung des Gebrauchsmustergesetzes vom
15.8.1986 (Art. 2 Abs. 9) dBGBI I 1446; vlg. dazu Ullmann in
Benkard, PatG® Beck Miinchen 1988, § 15 Rdn. 601f.

64) ,.Der Lizenzgeber ist neben dem ausschlieBlichen Lizenzneh-
mer nur insoweit zur Benutzung des Lizenzgegenstandes befugt,
als er sich dies ausdriicklich vorbehalten hat* (OLG Karlsruhe
5.3.1980 — Laminiermaschine — GRUR 1980, 784).

65) Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht®, Stampfli Bern
1987, S. 137; nach Schippel sei ein in keiner Hinsicht niher
bestimmtes Benutzungsrecht im Zweifel als einfache Lizenz
auszulegen (Schippel, Zur Gestaltung des Warenzeichenlizenz-
vertrages, in Beier/DeutschiFikentscher, Die Warenzeichenli-
zenz, 540).

66) Vgl. Krafler, Lehrbuch des Patentrechts®, 692f.; vgl. Forkel, Zur
dinglichen Wirkung einerfacher Lizenzen, NJW 1983, 1764
(1975) mit weiteren Nachw.; Stumpf, Der Lizenzvertrag, 194,
2071.; vgl. Koziol, Osterr. Haftpflichtrecht II, 245f. mit weite-
ren Nachw.; Ullmann in Benkard, PatG®, §15, Rdn. 34, 53ff.,
561f. vgl. beziiglich der Warenzeichenlizenz die obigen Ausfith-
rungen.

AusschlieBlichkeit besagt ja zunichst nur, dafl der Inha-
ber des Immaterialgiiterrechts das Nutzungsrecht einem
anderen allein einrdumt, und nicht eine Mehrheit von
Nutzungsrechten erteilt. Aus der “Zahl der Nutzungs-
rechte kann aber wohl kaum auf deren Absolutheit
geschlossen werden®. :

Welche Uberlegung hinter der Verkniipfung der abso-
luten Wirkung mit der AusschlieBlichkeit stehen, zeigt
die Begriindung des BGH: Eine dingliche Belastung des
Schutzrechtes konne durch die einfache Lizenz nicht ein-
treten, ,da der Patentinhaber durch die Benutzungser-
laubnis nicht daran gehindert oder darin eingeschrinkt
wurde, weiterhin selbst das Patent umfassend zu nutzen
und anderen Personen die Benutzung zu gestatten™®.

Diese Begriindung ist schon deshalb fehlerhaft, weil
der Patentinhaber auch bei Erteilung einer einfachen
Lizenz durchaus bei der Benutzung des Patents, d. h. bei
der Ausiibung seines Verbotsrechtes, eingeschrinkt ist:
Er kann nidmlich den einfachen Lizenznehmer nicht
mehr von der Benutzung des Patents ausschlieBen®.

Im iibrigen liegt der Begriindung des BGH offenbar
die Vorstellung zugrunde, der Lizenznehmer kénne
keine absolute Rechtsposition erhalten, wenn dem
Patentinhaber die Moglichkeit zur Eigennutzung und zur
Bestellung weiterer Nutzungsrechte verbleibe™. Dieser
Amnsicht kann nicht gefolgt werden, da es durchaus abso-
lute Rechte gibt, die nicht ausschlieBlich, also nicht
exklusiv sind.

Zur Qualifikation einer Position als absolut ist es kei-
neswegs notwendig, daB derjenige, dem ein (beschrink-
tes) absolutes Recht eingerdumt wird, damit die Berech-
tigung erhélt, alle anderen von der Benutzung auszu-
schlieBen. Ein Blick auf die Dienstbarkeiten des Sachen-
rechts belegt dies. Bei diesen handelt es sich zweifellos
um dingliche und damit absolute Rechte, unabhingig
davon, ob sie zum Inhalt haben, dal der Berechtigte
eine alleinige Nutzungsbefugnis bekommt, z.B. einen
Weg zu benutzen oder lediglich die einfache Befugnis,
solches zu tun, sodaB dem Eigentimer offensteht, wei-
tere derartige Dienstbarkeiten fiir Dritte zu bestellen
oder seinerseits selbst den Weg zu benutzen™. Der
Eigentiimer einer Liegenschaft kann also durchaus meh-
reren Personen das dingliche und absolute Recht einréu-
men, seinen Weg zu benutzen™,

Absolute, also gegen jedermann wirksame Rechte,
miissen also nicht in allen denkbaren Richtungen Aus-
schlieBlichkeitsbefugnis gewdhren. ,,Punktuelle Rechts-
ausschlisse“™, wie z.B. ein Mitbenutzungsrecht des
Lizenzgebers oder weiterer Lizenznehmer, schaden der
Qualifikation als absolutes Recht nicht. Die Absolutheit

67) Koziol, Osterr. Haftpflichtrecht II, 248; Zweifel an der Recht-
fertigung dieser Unterscheidung. meldet auch Kraqfler an
(Krafler, Verpflichtung und Verfiigung im Immaterialgiiterrecht,
GRUR Int. 1973, 230 (2371), ders., Die Wirkung der einfachen
Patentlizenz, GRUR Int. 1983, 537 (544). Vgl. zum Verhiltnis
AusschlieBlichkeit und Drittwirkung auch Koziol, Osterr. Haft-
pflichtrecht II, 40, 43.

68) BGH 23.3.1982 (Kartellsenat) — Verankerungsteil - GRUR
1982, 411.

69) Vgl. Rosenberger, Zur Frage des Fortbestandes der einfachen
Lizenz bei Ubertragung des Patents, GRUR 1983, 203 (206).

70) Vgl. Forkel, Zur dinglichen Wirkung einfacher Lizenzen, NJW
1983, 1764 (1766).

71) Forkel, Zur dinglichen Wirkung einfacher Lizenzen, NJW 1983,
1764 (1766); vgl. dazu auch Rosenberger, Zur Frage des Fortbe-
standes der einfachen Lizenz bei Ubertragung des Patents,
GRUR 1983, 203 (206).

72) Koziol, Osterr. Haftpflichtrecht II, 248.

73) BrandilDohrn, Sukzessionschulz bei der VerduBerung von
Schutzrechten, GRUR 1983, 146 (148).
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der nicht ausschliefflichen Dienstbarkeit erweist sich
darin, daB3 der Inhaber des abgeleiteten Rechts jeden
abwehren kann, der ihn bei der ihm zustehenden eigenen
Benutzung stort und beeintrichtigt oder ihm seine
Befugnis streitig macht. Warum sollte die einfache
Lizenz nicht in dhnlicher Weise eine nur eingeschrinkte
AusschlieBlichkeit besitzen, wobei sich der Drittschutz
wie bei der Servitut lediglich auf die eigene Benutzungs-
befugnis des Lizenznehmers bezdge™?

Es scheint, daf} die Verkniipfung von Absolutheit und
AusschlieBlichkeit zum Teil auf der doppelten Bedeu-
tung des Begriffs ,,ausschlieBlich* beruht: Mit auschlieB3-
licher Lizenz ist. urspriinglich nur gemeint, da} der
Lizenzgeber aufler dem Lizenznehmer keinem Dritten
eine Lizenz erteilt, ,,ausschlieBlich* ist hier also im Sinne
einer Exklusivititsvereinbarung mit dem Lizenzgeber
gemeint. Der Begriff des Ausschlufirechts wird jedoch
auch im Zusammenhang mit der Beschreibung absoluter
Rechte benutzt: Der Inhaber eines absoluten Rechts
kann andere von dem Gegenstand des Rechtes aus-
schlieBen™. Diese sprachliche Ubereinstimmung, d.h.
die Tatsache, daB das verwendete Wort in beiden Fillen
dasselbe ist, darf jedoch nicht dazu verleiten, die rechtli-
che Wirkung ,,Ausschlufrecht” im Sinne von absolutem
Recht an die ,,AusschlieBlichkeit" im Sinne von exklusi-
ver Vereinbarung zu kniipfen.

Die Unterscheidung zwischen ausschlieBlicher und
einfacher Lizenz an sich kann also keinen ausreichenden
Anhaltspunkt fiir die Absolutheit der Position des
Lizenznehmers liefern™, auBer mit dem Begriff Aus-
schlieBlichkeit sind die Abwehrrechte gegeniiber Dritten
gemeint. Diesfalls bezeichnet der Begriff AusschlieBlich-
keit dann aber nichts anderes als die absolute Wirkung
selbst. Fraglich bleibt dann aber immer noch, wann eine
derartige AusschlieBlichkeit gegeben ist”™. Es erscheint
daher weder die Annahme, daf3 eine ausschlieBliche
Lizenz grundsitzlich ,dingliche® (d.h. absolute) Wir-
kung habe, noch die Annahme, dal der einfachen
Lizenz diese Wirkung grundsitzlich fehle, als iiberzeu-
gend oder gar zwingend ™.

Auch das Kriterium der Ausschliellichkeit liefert kei-
nen substantiellen Beitrag zur Lésung der Frage nach
der Drittwirkung der Lizenz. Es wird daher im folgen-
den ein iiberzeugenderer Losungsansatz zu entwickeln
sein.

E Losungsansatz zur Drittwirkung

Die Frage, die nach wie vor unbeantwortet gebliecben
ist und nunmehr einer Lésung zugefiihrt werden soll,
lautet im wesentlichen: Welche Rechte gewihrt die Mar-
kenlizenz dem Lizenznehmer gegeniiber Dritten?
Erlangt der Markenlizenznehmer ein absolutes Recht?

Fest steht, daB das Markenrecht (im subjektiven Sinn)
ein absolutes Recht ist. Fraglich ist, ob der Markeninha-
ber einen Teil dieses absoluten Rechts auf den Lizenz-
nehmer iibertragen kann bzw. zugunsten des Lizenzneh-
mer ein absolutes Recht begriinden kann.

Ein naheliegender Einwand gegen eine solche
Begriindung eines absoluten Rechts durch Lizenzertei-
lung konnte lauten, daB es nur eine beschrinkte Zahl

74) Forkel, Zur dinglichen Wirkung einfacher Lizenzen, NJW 1983,
1764 (1766).

75) Vgl. dazu oben C. 2.

76) Ebenso Miiller, Die Warenzeichenlizenz, 53.

77) Vgl. Koziol, Osterr. Haftpflichtrecht I, 248.

78) Beziiglich der ersteren Annahme ebenso Stumpf, Der Lizenz-
vertrag, 211.

(numerus clausus) von absoluten Rechien gebe. Dieser
Einwand wirft die Frage auf, ob es im Immaterialgiiter-
recht einen numerus clausus von abschlieBend typisier-
ten Rechten gibt. Bejaht man dies, mii8te man weiter
fragen, ob die Markenlizenz in diescm Katalog enthalten
ist. Man wird diese Frage durch sorgfiltige Lektiire des
Markenschutzgesetzes zu beantworten haben. Bejaht
man die Existenz der Markenlizenz im Katalog der typi-
sierten absoluten Rechte, so muB3 man zu dem Ergebnis
kommen, daB es eine absolut wirkende Markenlizenz
gebe, die aber wohl immer denselben, weil dem Typen-
zwang unterliegenden, Inhalt habe.

‘Verneint man die Existenz von numerus clausus und
Typenzwang im Immaterialgiiterrecht, so stellen sich die
Fragen ganz anders. Bei einer solchen Primisse wire
ganz allgemein zu fragen, ob und wie der Markeninha-
ber zugunsten des Lizenznehmers ein absolutes Recht
begriinden kann, bzw. einen Teil seines Rechts abspalten
und auf den Lizenznehmer iibertragen kann. Dies wird
im wesentlichen davon abhéingen, ob durch die zur Dis-
kussion stehende Lizenzerteilung lediglich eine Obliga-
tion zwischen den Vertragsparteien begriindet wird oder
ob darin auch eine Verfiigung des Markeninhabers
zugunsten des Lizenznehmers enthalten ist. Ohne nume-
rus clausus wiére es zugleich moglich, Lizenzen mit ganz
unterschiedlichem Inhalt zu begriinden. Eine Lizenz an
einer Marke mit Schutz in ganz Osterreich kénnte dies-
falls etwa lediglich fiir einen ortlich begrenzten Teil ein-
gerdumt werden, oder der markenmifige Gebrauch
konnte etwa auf die Kennzeichnung von Waren
beschrankt sein und sich nicht auf die Verwendung des
Zeichens auf Geschiftspapier erstrecken, etc.

1. Numerus clausus und Typenzwang im
Immaterialgiliterrecht?

Die hier folgende Untersuchung iiber die absolute
Wirkung der Markenlizenz hat sich daher zu entschei-
den, ob von der Geltung des numerus clausus und des
Typenzwangs im Immaterialgiiterrecht auszugehen ist.
Diese Frage ist keineswegs unproblematisch: In
Deutschland wird nahezu einhellig vertreten, dalfl es im
Bereich des Immaterialgiiterrechts keinen numerus clau-
sus und keinen Typenzwang gebe™. Der unmittelbar wir-
kenden Aufspaltung umfassender Rechte in Einzelbe-
fugnissen seien daher beim Immaterialgiiterrecht,
anders als beim Eigentum, keine gesetzlichen Grenzen
gezogen®™,

79) Krafler, Die Wirkung der einfachen Patentlizenz, GRUR Int.
1983, 537 (541, 544, 547); ders., Verpflichtung und Verfiigung im
Immaterialgiiterrecht, GRUR Int. 1973, 230 (2321); ders., Der
Schutz vertraglicher Rechte gegen Eingriffe Dritter [Habil.],
113, 114f.; ders. Lehrbuch des Patentrechts, 688; Forkel, Zur
dinglichen Wirkung einfacher Lizenzen, NJW 1983, 1764 (1767
mit weiteren Nachw.); ders., Gebundene Rechtsiibertragung
[Habil.], 67 ff., insbes. 68 und Fufln. 223 mit weiteren Nachw.;
Krieger, Die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen
durch mehrere Unternehmen nach deutschem Recht in Beier/
DeutschiFikentscher, Die Warenzeichenlizenz, 46. Dieser Stand-
punkt wird etwa von Forkel ausdriicklich (Forkel, NJW 1983,
1764 (1767 in Fufin. 33) als ganz h.M. bezeichnet. Fiir das
schweizerische Recht wird gegenteiliges vertreten, der Kreis der
absoluten Rechte wire jedenfalls ein geschlossener, die Parteien
konnten keine gesetzlich nicht vorgesehenen absoluten Rechte
begriinden. Vgl. hierzu Koziol, Osterr. Haftpflichtrecht 11, 248.

80) Krafer, Verpflichtung und Verfligung im Immaterialgiiterrecht,
GRUR Int. 1973, 230 (2311.); ders., Die Wirkung der einfachen
Patentlizenz, GRUR Int. 1983, 537 (541); ders., Lehrbuch des
Patentrechts®, 688. Implizit gegenteilig hingegen Rosenberger,
Zur Frage des Fortbestandes der einfachen Lizenz bei Ubertra-
gung des Patents, GRUR 1983, 203 (205).
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In Osterreich existiert zu dieser Frage nahezu kein
Schrifttum. Bei Schénherr®™ wird eher lapidar festge-
stellt: ,Da Immaterialgiiterrechte absolute Rechte sind.
kodnnen sie nicht kraft Privatautonomie geschaffen wer-
den. Sie miissen sich aus einem Gesetz ergeben; daher
ist ihr Kreis beschrinkt (numerus clausus).”“ Eine
weitere Begriindung dieser Ansicht fehlt ebenso wie
Literaturhinweise. Es findet sich lediglich der Verweis:
»Dazu krit Koziol [Haftpflichtrecht] 195 bei FuBBn. 63*.
Koziol®® geht hingegen im Umfeld der zitierten Text-
stelle nicht ausdriicklich auf die Frage der Geltung von
numerus clausus und Typenzwang im Immaterialgiiter-
recht ein, sondern propagiert lediglich die Anwendung
der ,,im Gesetz vorhandenen Regeln iiber die beschrink-
ten dinglichen Rechte” auf die Immaterialgiiterrechte,
da auch diese ,,.Sachen im Sinne des ABGB* seien und
»die Bestimmungen iiber die beschriankten dinglichen
Rechte auch fiir die Herrschaftsrechte an Immaterialgii-
tern anzuwenden“ seien.

Es stellt sich also die Frage, ob die Lehre von numerus
clausus und Typenzwang, die ja in keinem Gesetz eine
explizite Normierung erfahren hat, lediglich fiir Sachen-
rechte gilt oder auch fiir andere absolute Rechte, die
keine Sachenrechte sind, also etwa fiir Immaterialgiiter-
rechte. Da diese Frage mangels begriindeter Stellung-
nahmen im Schrifttum nur mit einer verbleibenden
Unsicherheit beantwortet werden kann, wird die nach-
folgende Untersuchung Losungen fiir beide Pramissen
anbieten. Zunichst soll davon ausgegangen werden, daf3
es auch im Immaterialgiiterrecht nur eine beschrinkte
Anzahl von typisierten absoluten Rechten gebe. Daran
anschlieBend wird ein Losungsansatz unter gegenteiliger
Pramisse versucht werden.

2. Variante 1: Geltung von numerus clausus
und Typenzwang im Immaternalgiiterrecht

Geht man von einem numerus clausus im Immaterial-
gliterrecht aus, so muf3 man — wie erwihnt — fragen, ob
die Markenlizenz in diesem Typenkatalog enthalten ist.
Diese Frage 148t sich sinnvoll nur durch einen Blick ins
Gesetz beantworten. Das geltende 6sterreichische Recht
kennt den Begriff der Markenlizenz — wie bereits oben
dargestellt — in zwei Bestimmungen:

§ 11 MarkSchG.

(1) Das Markenrecht und Lizenzrechte daran
gehen, soweit nichts anderes vereinbart worden ist, im
Fall des Eigentumswechsels am gesamten Unternehmen
auf den neuen Eigentiimer iiber.

§ 28 MarkSchG.

(1) Die Umschreibung der Marke, die Eintragung
und die Loschung von Lizenzrechten® erfolgen auf
schriftlichen Antrag eines Beteiligten und Vorlage einer
Urkunde.*

Das Gesetz kennt also die Markenlizenz: Im §11
MarkSchG normiert es — im Rahmen einer ,,Zweifelsre-
gel” — eine gesetzliche Vertragsiibernahme u.a. fiir den
Fall der Ubertragung des Unternehmens des Lizenzneh-
mers®, und im §28 normiert das Gesetz u.a. fiir die

83)

81) Schinherr, Gewerblicher Rechtsschutz, 15.

82) Koziol, Osterr. Haftpflichtrecht 117, 248 f.

83) Hervorhebung durch den Verfasser.

84) Hervorhebung durch den Verfasser.

85) Schonherr, Gewerblicher Rechtsschutz, 31; Hiigel, Rechtsnach-
folge bei Betriebseinbringung, SWK 1986, A1, 179; Reich/Rohr-
wig, Unternehmenskauf und Beteiligungserwerb, ecolex 1990,
142; Nowoiny, Handels- und gesellschaftsrechtliche Probleme
einer Unternehmensteilung, DRAA 1989, 99; vgl. auch EB
BIgNR 489, S. 10.

Eintragung und Loschung der Lizenz im Markenregister
eine Antrags- und Urkundenvorlageobliegenheit eines
der Beteiligten. )

Die dem Gesetz zu entnehmenden Anhaltspunkte fiir
die Existenz eines vertypten ,Markenlizenzrechts“
erscheinen daher etwas diirftig. Denkbar wire jedoch
etwa folgende Argumentation:

§28 Abs. 1 nimmt auf die Eintragung der Lizenz im
Markenregister, sowie auf den- diesbeziiglichen contra-
rius actus, die Loschung im Register Bezug. Die Bestim-
mung setzt die Moglichkeit solcher Eintragungen still-
schweigend voraus und normiert lediglich diesbeziigliche
Verfahrensanordnungen. =

Im Hinblick auf die im Osterreichischen Recht regel-
mifBig vorgesehenen Publizitatserfordernisse im Zusam-
menhang mit absoluten Rechten (Grundbuch, Besitz,
Patent- und Markenregister, etc.) konnte nun der
Umkehrschluf3 gezogen werden, dal immer da, wo das
Gesetz fiir ein Recht Publizitit vorsieht, dieses absolute
Wirkung habe, und daher die im 6ffentlichen Register
eingetragene Markenlizenz ein absolutes Recht sei.
Zwingend ist dieser SchluB freilich nicht, da Umkehr-
schiiisse ja nach den Regeln der Logik nie beweisbar
sind. Da der SchluB3 von der Publizitit auf die absolute
Wirkung jedoch in weiten Bereichen Bestiitigung findet
hat er manches fiir sich®.

Mit dieser Losung liefe sich iiberdies die Regel des
§11 (1) MarkSchG in Harmonie bringen: Ebenso wie
das Markenrecht zwar erstmals durch Registrierung
begriindet wird aber in der Folge durch schlichte Unter-
nehmensiibertragung auf einen neuen Inhaber iiberge-
hen kann ohne daB es dazu einer Umschreibung im Mar-
kenregister bedarf (diese wirkt nicht konstitutiv sondern
nur deklarativ)®”, konnte auch die Markenlizenz als
absolutes Recht durch Registrierung erworben und in
der Folge durch Unternehmensiibertragung verduBert
werden. Ebendies hitte die Bestimmung des § 11 Abs. 1
dann zum Gegenstand.

Folgt man dieser Argumentation, kann als absolutes
Markenlizenzrecht freilich nur die eingetragene Lizenz
anerkannt werden, der Begriff der Markenlizenz als ab-
solutes Recht wiirde sich diesfalls von vornherein auf die
im Markenregister eingetragene Lizenz beschrinken.

Diese Losung hitte freilich eine hohe Praktikabilitat
fiir sich: Die Frage, ob die in einem Markenlizenzvertrag
eingerdumte Gebrauchserlaubnis auch gegen Dritte
wirke, wiirde von der Eintragung dieser Lizenz im Mar-
kenregister abhéngen und daher fiir jedermann leicht zu
iiberpriifen sein. Es wire insbesondere nicht erforder-
lich, auf den Inhalt des jeweiligen Vertrags abzustellen.

Das Markenlizenzrecht kénnte freilich jeweils nur mit
immer gleichen Inhalt als absolutes Recht eingerdumt
werden. Wirksame Beschrinkungen der Lizenz auf
einen z. B. ortlichen Teilbereich des Markenrechts wiren
nicht moglich, soiche Beschrinkungen wiren nur auf
obligatorischer Ebene wirksam.

Unter der vorangesteliten Primisse der Geltung von
numerus clausus und Typenzwang im Immaterialgiiter-
recht erscheint die vorstehende Argumentation als ver-
tretbar und praxisnahe. Der Mdoglichkeit der Registrie-
rung der Lizenz im Markenregister kime diesfalls eine
sinnvolle Bedeutung zu.

86) Gegenbeispiel gegen die Richtigkeit dieser Schiuifolgerung ist
etwa das Urheberrecht, das auch ohne Publizitit absolute Wir-
kung hat.

87) Schonherr, Gewerblicher Rechtsschutz, 22 (Rdn. 403.2). Vgl
dazu auch weiter unten.
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3. Variante 2: Keine Geltung von numerus
clausus und Typenzwang im Immaterial-
giiterrecht .

Im Folgenden wird davon ausgegangen, daf3 die
Grundsitze von numecrus clausus und Typenzwang im
Immateriailgiiterrecht keine Anwendung finden. Es wird
also akzeptiert, dal es auch absolute Immaterialgiiter-
rechte geben kann, die im Gesetz nicht eigens typisiert
sind. Es wird dabei jedoch davon ausgegangen, daf3
diese Rechte immer nur einen Teil der typisierten Rechte
beinhalten kénnen. Es wird also nicht die Existenz von
atypischen oder . gemischten Immaterialgiiterrechten
postuliert, sondern lediglich die Moglichkeit, aus dem
Kreis der im Gesetz typisierten Rechte einen Teilaus-
schnitt iibertragen zu konnen. Ein soiches Immaterialgii-
terrecht wire also kein originéres, sondern ein derivati-
ves Recht, also ein solches, da3 von einem im Gesetz
typisierten Recht ,abgespalten“ und z.B. auf einen
Lizenznehmer iibertragen wird.

Die Ubertragung eines Rechtes setzt immer eine Ver-
fiigung uber dieses Recht voraus. Dies gilt sowoh! fiir
absolute, als auch fiir relative Rechte: Es kann sowohl
ein absolutes als auch ein relatives Recht, wie etwa das
Forderungsrecht Gegenstand eines Verpflichtungsge-
schiftes (Titel) als auch (zusitzlich) Gegenstand einer
Verfiigung (Modus) sein®. Bei den Forderungsrechten
fallen Titel und Modus zeitlich hiufig zusammen, dies
dndert aber nichts daran, da3 auch die Abtretung, d.h.
die Ubertragung einer Forderung innerhalb des vom
ABGB vorgegebenen Konzeptes der kausalen Tradition
nur dann erkldrt werden kann, wenn man davon aus-
geht, daBl im Zessionsgeschift sowohl eine Verpflichtung
zur Forderungsabtretung, als auch eine Verfiigung iiber
die Forderung enthalten ist.

Auch bei relativen Rechten, z.B. Forderungsrechten
kommt eine fir Dritte relevante Wirkung der Verfiigung
zum Tragen: Ist die Forderung einmal wirksam abgetre-
ten, so karnn sie ein zweiter Zessionar vom bisherigen
Gldubiger nicht mehr erwerben. Der erste Zessionar ist
gegeniiber einem zweiten geschiitzt, obwohl die Forde-
rung zweifellos ein relatives Recht ist. Die ,,Drittwir-
kung® ist eben eine Folge der Verfiigung und setzt kei-
neswegs voraus, dal3 der Begiinstigte ein absolutes Recht
erhdlt™.

Zwei Fragen sollten also zur Erfassung des Problems
auseinander gehalten werden:

1. Was ist Gegenstand des betreffenden Rechtsge-
schiftes, ein absolutes oder ein relatives Recht?

2. Von welcher Art ist das Rechtsgeschift, Verpflich-
tungsgeschiift oder Verfiigungsgeschift'®?

Gegenstand der hier fraglichen Verfiigung ist das
(absolute) Markenrecht des Lizenzgebers, bzw. ein Teit

88) Dies iibersieht etwa Rosenberger, Zur Frage des Fortbestandes
der einfachen Lizenz bei Ubertragung des Patents, GRUR
1983, 203 (206), wenn er in seiner Kritik an Volp die dingliche
Wirkung mit der Verfiigungswirkung gleichsetzt. Rosenberger
will iiberdies nicht zwischen Verpflichtungs- und Verfiigungsge-
schéift unterscheiden, weil er in der Lizenz ein ,einheitliches
Rechtsgeschift” sieht, das ,,nicht in ein Verpflichtungs- und ein
Verfugungsgeschaft anfgespalten werden kann“. Dem kann
jedenfalls fir das osterreichische Recht im Hinblick auf die
gegenteilige Konzeption des ABGB nicht gefolgt werden.

89) Vgl. Krafler, Die Wirkung der einfachen Patentlizenz, GRUR
Int. 1983, 537 (538f.).

90) Ebenso Krafler, Die Wirkung der einfachen Patentlizenz,
GRUR Int. 1983, 537 (537). Es ist daher verwirrend, Verfii-
gungsgeschifte als ,,dingliche Rechtsgeschifte® zu bezeichnen.
Vgl. dazu Krafler, Die Wirkung der einfachen Patentlizenz,
GRUR Int. 1983, 537 (538) mit weiteren Nachw.

davon. Fraglich ist, ob der Lizenzgeber durch die Lizenz-
erteilung tiber dieses Markenrecht, bzw. einen Teil davon
verfligt, d.h. das Markenrecht oder einen Teil hiervon
iibertrdgt, oder nicht; ob und unter welchen Vorausset-
zungen also in der Lizenz ein Verfiigungsgeschift enthal-
ten ist. Diese Frage ist fiir die Frage nach der absoluten
Wirkung der Lizenz préjudiziell, da die Erlangung eines
absoluten Rechts durch den Lizenznehmer voraussetzt,
daB ihm — jedenfalls ein Teil — des (absoluten) Marken- -
rechts iibertragen wird®”, was wiederum eine Verfiigung
des Lizenzgebers vorausserzt.

Fiir den Fall, daf} in der Lizenzerteilung keine Verfii-
gung enthalten ist und dem Lizenznehmer daher nur
schuldrechtliche Anspriiche gegen den Lizenzgeber ein-
gerdumt werden, kommt ein Schutz gegeniiber dritten
Personen dann nur in jenem eingeschrinkten Umfang in
Betracht, wie ihn alle obligatorischen,- insbesondere
etwa Forderungsrechte genieBen®.

a) Merkmale einer Verfiigung

Im Sachenrecht bietet sich fiir die Priifung der Frage,
ob liber eine Sache verfiigt wurde, zunichst der sachen-
rechtliche Typenkatalog an. Wenn die dem Begiinstigten
eingerdumte Befugnis einem solchen Typus entspricht,
liegt jedenfalls eine Verfiigung vor. Unter der Primisse,
daB es im Immaterialgiiterrechi keinen Typenzwang gibt,
ist hier die Verfligungswirkung aber eben nicht an der
Wahrung bestimmter gesetzlicher Formen abzulesen. Es
ist daher notig, das Vorliegen einer Verfiigung anhand
der allgemeinen Kriterien von Verfigungsgeschiften zu
iiberpriifen. Krafler hat dies im gegebenen Zusammen-
hang besonders eingehend getan:

wUnter Verfiigungen pflegt man Rechtsgeschifte zu
verstehen, die unmittelbar auf ein bestehendes Recht
cinwirken, indem sie es ganz oder teilweise Uibertragen,
belasten, inhaltlich verindern oder aufheben. Belastung
eines Rechtes bedeutet dabei Abspaltung in dem Recht
enthaltener Befugnisse dergestalt, daf sie auf denjeni-
gen iibergehen, zu dessen Gunsten die Belastung
erfolgt. Ist die Rechtsstellung, die der Begiinstigte
erhilt, gesetzlich typisiert, so entsteht der Eindruck, als
werde durch die Belastung ein neues Recht geschaffen.
In Wahrheit erh#lt der Begiinstigte aber nichts, was nicht
der Verfiigende schon hatte. Die Belastung ist also eine
Form der Teilithertragung“™.

»Damit ein Rechtsgeschift als Verfiigung aufgefaBt
werden kann, ist erforderlich, daB es fiir denjenigen, der
es hinsichtlich eines thm zustehenden Rechts vornimmt,
einen Teil der hiermit verbundenen Verfiigungsmacht ver-
braucht**?. ,Das von der Verfiigung betroffene Recht

91) Vgl. Forkel, Zur dinglichen Wirkung einfacher Lizenzen, NJW
1983, 1764; Koziol, Osterr. Haftpflichtrecht II, 248; Viip, Wei-
tergeltung der Lizenz bei VerduBerung des Schutzrechts, GRUR
1983, 45 (47); vgl. auch OLG 10.10.1978 EvBl 1979/24 (76) wo
diese Differenzierung beziiglich des urheberrechtlichen Werk-
nutzungsrechtes ohne tiberzeugende Begriindung abgelehnt
wird.

92) Dazu vgl. insbes. Koziol, Die Beeintrichtigung fremder Forde-
rungsrechte [Habil.], Springer 1967; Koziol, Osterr. Haftpflicht-
recht II, 40ff, 248; Krafler, Der Schutz vertraglicher Rechte
gegen Eingriffe Dritter, [Habil.] Heymann 1971

93) Krafler, Verpflichtung und Verfiigung im Immaterialgiiterrecht,
GRUR Int. 1973, 230 (232); ebenso Voip, Weitergeltung der
Lizenz bei VeriduBerung des Schutzrechts, GRUR 1983, 45 (47);
Miiller, Die Warenzeichenlizenz, 55, 58, 7962; vgl. dazu auch die
Uberlegungen von Sepulveda, Die Markenlizenz im mexikani-
schen Recht, GRUR Int. 1963, 150. )

94) Krafler, Verpflichtung und Verfigung im Immaterialgiiterrecht,
GRUR Int. 1973, 230 (232).
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scheidet aus dem Vermogen des (bisherigen) Inhabers
aus. Dies hat zur Folge, daf3 weitere Verfiigungen iiber
das Recht unwirksam sind, soweit die Wirkung der Ver-
fiigung reicht“*. ’

Der Begiinstigte erhdlt durch eine Verfiigung also
etwas, was der Verfiigende verliert. Bei absoluten
Rechten wie dem Eigentumsrecht und den Immaterial-
giiterrechten konnen dies grundsatzlich Befugnisse zur
Einwirkung auf den Rechtsgegenstand und zum Aus-
schluf3 fremder Einwirkung sein. ,Die Vergabe von
Befugnissen zur Einwirkung auf den Rechtsgegenstand
ist allerdings auch ohne Vornahme einer Verfiigung mog-
lich, indem sich der Rechtsinhaber zur Duldung solcher
Einwirkungen, vielleicht auch zur Unterlassung eigener
Einwirkung und zur Nichtgestattung von Einwirkungen
Dritter lediglich verpflichtet. Die Regelung der Einwir-
kungsbefugnis allein ist daher kein verlidBlicher Mafstab
fiir das Vorliegen einer Verfiigung“®. Entscheidender
Magstab ist jedoch die Befugnis zum Ausschlufl fremder
Einwirkung.

Da in den hier interessierenden Fillen der Lizenz-
erteilung der Begiinstigte stets die Befugnis zur unmit-
telbaren Nutzung der Marke und damit zur ,,Einwirkung
auf den Rechtsgegenstand” erhilt’”, kommen als Krite-
rien der Verfiigungswirkung letztlich der Verbrauch der
Verfiigungsmacht und die Erlangung selbstindiger
Abwehrbefugnis in Betracht™®.

b) , Die Katze und ihr Schwanz "

Hier beginnt sich freilich unser Problem im Kreis zu
drehen. Um beurteilen zu konnen, wie die Lizenz gegen-
iiber Dritten wirkt, haben wir gefragt, ob in ihr eine Ver-
fiigung enthalten sei. Bei der Beantwortung der Frage
nach dem Vorliegen von Verfiigungswirkung nun auf die
Ausschlufwirkung gegeniiber Dritten, d.h. auf die
urspriinglich fragliche Drittwirkung abzustelien, bringt
uns nicht wirklich weiter.

Im selben Kreisel ist etwa auch Volp gefangen, wenn
er die Frage, ob in der einfachen Lizenz eine Teiliibertra-
gung (und damit eine Verfiigung) enthalten ist, deshalb
verneint, weil dem einfachen Lizenznehmer kein eigener
Klageanspruch zusteht™.

Der ,logische Kreisel* kann nur durchbrochen wer-
den, wenn klar ist, in welcher Reihenfolge die drei hier
relevanten Fragen zu stellen sind:

1. Ist in der Lizenz eine Verfiigung enthalten?

2. Hat der (einfache) Lizenznehmer einen eigenen
Klageanspruch? Oder um mit Krafler zu sprechen:
Erlangt der Lizenznehmer eine selbstindige Abwehrbe-
fugnis?

3. Besteht zugunsten des (einfachen) Lizenznehmers
Sukzessionschutz? Oder mit anderen Worten: Ver-

95) Vgl. Krafler, Die Wirkung der einfachen Patentlizenz, GRUR
Int. 1983, 537 (5371.).

96) Krafler, Verpflichtung und Verfiigung im Immaterialgiiterrecht,
GRUR Int. 1973, 230 (232).

97) Nach der hier vertretenden Ansicht ist die ,,Einwirkungsbefug-
nis“ sowieso nur ein Reflex der ,,AusschluBbefugnis*.

98) Vgl. Krafier, Verpflichtung und Verfiigung im Immaterialgiiter-
recht, GRUR Int. 1973, 230 (233).

99) Vilp, Weitergeltung der Lizenz bei VeriauBerung des Schutz-
rechts, GRUR 1983, 45 (47); auch Brandi-Dohrn, Sukzessions-
schutz bei der VeriuBerung von Schutzrechten, GRUR 1983,
146 (148) verneint die Moglichkeit, ,.eine dingliche Natur [der
Lizenz] zu vereinbaren* mit der Begriindung, der einfache
Lizenznehmer habe keine eigene Klagebefugnis. Vgl. auch
Krafler, Die Wirkung der einfachen Patentlizenz, GRUR Int.
1983, 537 (540).

braucht der Lizenzgeber durch die Lizenzerteilung seine
Verfiigungsmacht?

Es scheint nun, daf die logisch erste Frage die hier
unter 1. genannte ist. Es muf} zuerst gekldirt sein, was die
Lizenz eigentlich ist, dann erst kann beantwortet werden,
wie sie wirkt. Die Frage nach dem Vorliegen der Verfii-
gungswirkung, d.h. die logische Definition dessen, was
die Lizenz eigentlich ist, darf dabei nicht mit Aussagen
beschrieben werden, die eine Beantwortung der Fragen
2. und 3. bereits voraussetzt. Diese miissen vielmehr vor-
laufig offenbleiben'®.

Die Verfiigungen iiber Sachenrechte konmen — wie
erwihnt — deshalb zweifelsfrei als solche erkannt wer-
den, weil das Gesetz sie ausdriicklich vorsieht. Die
immaterialgiiterrechtlichen Gesetze tun dies nur
beschriinkt™. Daraus konnte grundsitzlich entweder
geschlossen werden, daf} es im Bereich des Immaterial-
giiterrechts keine Verfiigungen gibt, sofern sie nicht aus-
driicklich vorgesehen sind, oder aber, dafl Verfiigungen
zuldssig sind, sofern sie nicht ausdriicklich ausgeschlos-
sen sind.

Da es nun — unter der hier vorangesteliten Pramisse —
im Immaterialgiiterrecht keinen Typenzwang gibt, ist
wohl davon auszugehen, daf3 das Prinzip der Privatauto-
nomie durchschligt: Der Lizenzgeber kann iiber seine
Rechte grundsdtzlich verfiigen, sofern er dies wiinscht'®.
Es steht daher den Parteien grundsitzlich frei, iiber
Immaterialgiiterrechte beliebige Verfiigungen zu treffen.
Die Frage, ob der Lizenzerteilung Verfiigungswirkung
zukommt, ist also von der Parteivereinbarung abhingig:
Bei entsprechender Vereinbarung ist in der Lizenz eine
Verfiigung enthalten.

¢) Wirkung der Verfiigung

Es wird also davon ausgegangen, daf3 das Verbietungs-
recht des Markeninhabers durch eine Verfigung mit
einem ,Benutzungsrecht zugunsten eines Lizenzneh-
mers belastet werden kann'®: Der Schutzrechtsinhaber
gibt einen Ausschnitt aus seinen Befugnissen auf, den
der Lizenznchmer unter dem zusammenfassenden
Namen Lizenz erlangt’®. Ausgehend von dieser
Aansicht, daB in der Lizenzerteilung eine Verfiigung ent-
halten sein kann, fragt sich, was der Inhalt dieser Verfii-
gung ist. Was erhalt der Lizenznehmer durch die besagte

Verfiigung?

Bereits oben wurde dargestellt, da3 belastende Verfii-
gungen als beschrinkte Ubertragungen™ zu deuten
seien. Forkel™ nennt eine solche Verfigung ,.gebun-
dene Rechtsiibertragung®, ,,da bei dieser Ubertragungs-

100) Darauf weist beziiglich der ausschlieBlichen Lizenz auch
Krafier, Die Wirkung der einfachen Patentlizenz, GRUR Int.
1983, 537 (544) hin: ,,Das selbstédndige Klagerecht des Lizenz-
nehmers setzt voraus, daBl die Erteilung der ausschlieBlichen
Lizenz Verfiigungswirkung hat, und kann deshalb nicht ihrer-
seits diese Wirkung beweisen”.

101) Vorgesehen sind die Ubertragung der Schutzrechte und die (als
Modus der Lizenzerteilung zu qualifizierende) Registrierung
der Patentlizenz.

102) Vgl. FE Bydlinsky, Privatautonomie und objektive Grundlagen
des verpflichtenden Rechtsgeschiftes, Wien 1967, S. 66ff.,
122 1f.

103) Vgl. Rosenberger, Zur Frage des Fortbestandes der einfachen
Lizenz bei Ubertragung des Patents, GRUR 1983, 203 (206).

104) Vgl. Krafer, Lehrbuch des Patentrechts®, 692.

105) Ebenso Forkel, Zur dinglichen Wirkung einfacher Lizenzen,
NIW 1983, 1764 (1764 f.) mit weiteren Nachw.

106) Forkel, Zur dinglichen Wirkung einfacher Lizenzen, NJW
1983, 1764 (1765) mit Verweis auf Forke!, Gebundene Rechts-
tibertragung (1977), 371f., 44 if., 132ff., 192ff.
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form stindig eine Gebundenheit an das Mutterrecht, aus
dem das Tochterrecht abgeleitet wird, bestehenbleibt*.
Die Eigenart der ,,gebundenen (beschrinkten) Ubertra-
gung® liege darin, daB ein qualitativer Teil des Rechtsin-
halts zugunsten eines ,,Rechtsnachfolgers® abgespalten
wird',

Abgespalten kann nur werden, was liberhaupt vorhan-
den ist. Der Lizenzgeber kann also nur iiber solche
Rechte verfiigen, die ihm {iberhaupt zukommen. Oben
wurde gezeigt, dafl das Markenrecht — im subjektiven
Sinn — das Recht des Inhabers ist, andere vom Gebrauch
eines Kennzeichens auszuschlieffen. Disponieren kann
der Zeicheninhaber also auch nur iiber dieses Recht. Zu
kldren ist also, ob er liber dieses Verbotsrecht so verfii-
gen kann, dafl er einen Teil davon abspalten, d.h. den
Lizenznehmer daran ,teilhaben lassen” kann, mit der
Wirkung, daB es dem Lizenznehmer neben dem Lizenz-
geber im eigenen Namen zusteht. Der Lizenzgeber
miifite also den Lizenznehmer an seiner Rechtsposition
als Unterlassungsberechtigten ,teilhaben lassen“.

Wie oben erwihnt, wollte Schonherr die Idee vom
»positiven Nutzungsrecht” deshalb heranziehen, weil der
Lizenznehmer sonst keine unmittelbar wirksame Ein-
rede gegen Dritte habe: ,,Wenn der Lizenzgeber tatsiach-
lich blof3 ein Verbietungsrecht hitte, konnte er daran
dem einfachen Lizenznehmer uberhaupt keine Rechte
einriumen*'®, Hier stellt sich die Frage: Warum sollte
er dies nicht konnen? Warum sollte der Lizenzgeber dem
Lizenznehmer an seinem Verbietungsrecht keine Rechte
einrdumen kénnen? Warum sollte er dieses Verbotsrecht
nicht (teilweise) auf den Lizenznehmer iibertragen kén-
nen?

Unter der weiter angenommenen Pramisse, daf3 es im
Immaterialgiiterrecht keinen Typenzwang gibt, spricht
nichts dagegen, daB der Lizenzgeber den Lizenznehmer
an seinem Verbotsrecht ,,teilhaben 146t“'%. Es bleibt in
der Disposition des Markeninhabers, ob er das ihm
zustehende Verbietungsrecht mit einem Lizenznehmer
teilen will oder nicht. Tut er dies durch eine entspre-
chende Verfiigung, so erwirbt der Lizenznehmer eben
jenen Teil des Verbietungsrechts des Lizenzgebers, iiber
das dieser verfiigt"®. Da sich dieses Recht seinem Inhalt
nach gegen die Allgemeinheit richtet, kann auch der
Lizenznehmer es dieser nach entgegenhalten. Er erwirbt
so ein gegeniiber jedermann wirkendes, d. h. ein absolu-
tes Recht!V,

107) Auspragung solcher Gebundenheit ist auch der sog. Heimfall
beim Erloschen des Tochterrechts. Auch Koziol, Osterr. Haft-
pilichtrecht II, 249 spricht im Zusarmnmenhang mit den
beschrinkten dinglichen Rechten von einer Abspaltung des
Volirechts.

108) Schénherr, Zur Begriffsbildung im Immaterialgiiterrecht, in
homo creator FS Troller 1976, S. 82 vgl. oben.

109} Vgl. dazu Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht?, 134 fiir
die schweizerische Rechtslage beziiglich der Patentlizenz:
»Sicher muB der Lizenzgeber beim Lizenzvertrag den Lizenz-
nehmer an der AusschlieBlichkeitsstellung partizipieren las-
sen®.

110) Krafer, Lehrbuch des Patentrechts®, 691 deutet dhnliches fiir
die ausschlieBliche Lizenz an; er spricht davon, daB der Schutz-
rechtsinhaber sein Verbietungsrecht ,,nicht nur gegeniiber dem
Lizenznehmer, sondern an den Lizenznehmer® (teilweise) ver-
fiere; der Lizenznehmer ,riicke in das ausschlieBliche Benut-
zungsrecht des Patentinhabers ein®.

111) Im Unterschied zu diesem hier vertretenen Ergebnis, geht
Krafier hinsichtlich der einfachen Patentlizenz davon aus, da
der Lizenzgeber zwar durch dic Lizenzerteilung einen Teil sei-
ner Verfiigungsmacht verbraucht, der Lizenznehmer aber das
(absolute) Recht, das Gegenstand der Verfiigung ist, nicht
erlangt. Zur Quallflkatlou eines Rechtsgeschiftes als Verfii-
gungsgeschift sei es nicht notwendig, daf3 sich die beim Uber-

d) Argumente aus der freien Ubertragbarkeit
der Marke

Dieses Ergebnis wird auch von folgender Uberlegung
gestiitzt: Als entscheidendes Argument gegen die Zulis-
sigkeit einer ,dinglichen* [d.h. absolut wirkenden]
Warenzeichenlizenz wurden von Triistedt und Baumbach/
Hefermehl der - zwischenzeitig allerdings auch in
Deutschland aufgegebene — Grundsatz der Bindung des
Warenzeichens an den Geschiftsbetrieb vorgetragen ™.
Beide fiihrten zugleich aus, daB eine ,,dingliche® Lizenz
dem Wesen des Zeichenrechts nicht grundsitzlich wider-

spreche’™:  Man kann nicht sagen, daB die dingliche

Lizenz ihrem Wesen nach dem Warenzeichenrecht
anders als dem Patentrecht fremd sei und deshalb aus
sich heraus nicht méglich wire, weil dadurch immer die
Gefahr einer Tduschung der Offentlichkeit hervorgeru-
fen werden wiirde. Zwar ist der Grund fiir die gesetzli-
che Bindung des Zeichens an den Betrieb der, Tduschun-
gen zu vermeiden. Sollte jedoch die gesetzliche Bindung
aufgegeben oder gelockert werden, so wiirden die fiir
eine erleichterte Ubertragung des Zeichens geltenden
Grundsitze in gleichem MaBe fiir die Moglichkeit einer

tragenden verbrauchte Verfiigungsmacht beim Erwerber wie-
derfindet, ,,andernfalls diirfte man schon die Bestellung eines
NieBbrauchs nicht als Verfiigung ansehen®“ (Dienstbarkeiten
konnen nicht {ibertragen werden: § 485 ABGB; ebenso § 1059
BGB). Auch weist er —unter Bezugnahme auf die Verfiigungen
iiber Forderungsrecht - darauf hin, daB Verfiigungswirkungen
auch auftreten, ohne daB der Begiinstigte ein ,,dingliches*
Recht erlangt (Krafer, Die Wirkung der einfachen Patentli-
zenz, GRUR Int. 1983, 537 (539, 546); ders., Lehrbuch des Pa-
tentrechts®, 693). Krafer kommt dadurch - am Beispiel der
einfachen Patentlizenz — zu dem Ergebnis, daB ein Sukzes-
sionsschutz auch dann bestehe, wenn der Lizenznehmer durch
die Verfiigung kein dingliches (d.h. richtig absolutes) Recht
erhdlt. Der Sukzessionsschutz resultiere allein aus dem Ver-
brauch der Verfiigungsmacht des Lizenzgebers (Krafer, Ver-
pflichtung und Verfligung im Immaterialgiiterrecht, GRUR
Int. 1973, 230 (234); ders., Die Wirkung der einfachen Patentli-
zenz, GRUR Int. 1983, 537 (546)). Dazu ist anzumerken: Ent-
scheidend kann nicht allein sein, ob eine Verfiigung vorliegt,
sondern auch, woriiber verfiigt wird. Was der Verfiigende
durch die Verfiigung abtritt, muB sich auch beim Verfiigungs-
empfanger wohl oder iibel wiederfinden. Bei der Verfiigung
iiber ein Forderungsrecht erhdlt der Verfiigungsempfinger
ebendieses. Beim NieBbrauch erhilt der Erwerber das dingli-
che Nutzungsrecht an einer Sache. DaB er dieses seinerseits
nicht weiteriibertragen kann, andert nichts daran, da8 er selbst
ein Recht erworben hat. Bei einem gewerblichen Schutzrecht,
wie dem Patent- oder Markenrecht kann Gegenstand der Ver-
fiigung nur das Verbietungsrecht sein. Ebendieses mu8 sich bei
der Verfiigung dann aber auch beim Verfligungsempfinger,
dem Lizenznehmer wiederfinden. Dieses rdumt aber dem

" Lizenznehmer — per definitionem — ein absolutes Recht ein. Es
erscheint nicht recht vorstellbar, daB der Lizenzgeber iiber sein
— absolutes — Recht zugunsten des Lizenznehmers verfiigt, die-
ser aber kein solches erlangt. Vgl. hierzu insbes. Koziol, Die
Beeintrichtigung fremder Forderungsrechte [Habil. 1967];
sowie Krafler, Verpflichtung und Verfiigung im Immaterialgii-
terrecht, GRUR Int. 1973, 230 (233) mit weiteren Nachw. ins-
besonderc auf Dtedench.sen, Das Recht zum Besitz aus Schuld-
verhéltnissen, Hamburg 1965, 106ff. und auf Herbst, Die
rechtliche Ausgestaltung der Lizenz und ihre Einordnung in
das System des biirgerlichen Rechts, Diss. Gottingen 1968,
180ff. sowie auf Krafler, Der Schutz vertraglicher Rechie
gegen Eingriffe Dritter [Habil. 1971].

112) Triistedt in Reimer, Warenzeichen und Ausstattung, in Wettbe-
werbs- und Warenzeichenrecht!, 574; Baumbach/Hefermehl,
WZG Anh. §8, Rdn. 2; ebenso BGH 17.9.19969 — Migrol -
GRUR Int. 1970, 286 (288); auch der OPM stiitzt sich bei sei-
ner Ablehnung der Legitimation des Lizenznehmers einen
Loschungsantrag zu stellen, auf die, damals in Osterreich noch
bestehende Bindung der Marke an das Unternehmen (OPM
23.10.1974 PB1 1973, 71 (73)).

113) Baumbach/Hefermehl WZG Anh. §8, Rdn. 2.
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dinglichen Lizenz wirksam werden, soweit eine Tiu-
schungsgefahr fiir das Publikum im Einzelfall nicht zu
befiirchten ist" . ,Solange der Grundsatz der Bindung
der Marke im Gesetz verankert ist (§ 8 WZG) ist auch
cine dingliche Lizenz nicht moglich, weil es eine entspre-
chende lizenzweise Uberlassung eines Geschiftsbetrie-
bes nicht gibt“"®. | Die Unzuléssigkeit einer dinglichen
Lizenz ist lediglich in der derzeitigen Bindung des Zei-
chens an den Betrieb durch die gesetzliche Fassung des
§8 WZG bedingt“"®.

Da nun in Osterreich der zitierte Grundsatz der Bin-
dung der Marke an den Betrieb aufgegeben ist'?”,
spricht vieles dafiir, aus dem zitierten Argument den
Umkehrschlufl zu ziehen: Wenn das rechtliche Hindernis
fiir die Anerkennung der , dinglichen” (d. h. absolut wir-
kenden) Markenlizenz im Grundsatz der Bindung des
Zeichens an den Betrieb zu suchen ist, diese Bindung in
Osterreich aber nicht mehr besteht, bestehen keine Hin-
dernisse fiir die Anerkennung einer solchen ,,dingli-
chen®, d.h. absoluten Lizenz.

e) Verfiigungswirkung und Publizitit

Diesem Ergebnis konnte der Einwand begegnen, daB
Verfiigungen vom Gesetz regelméBig an Publizitdtserfor-
dernisse gekntipft werden, die im gegensténdlichen Fall
nicht beachtet wiirden. Insbesondere sei ~ da das Mar-
kenschutzgesetz die Fintragung der Lizenz ja kennt —
eine solche als Voraussetzung fiir eine Verfiigung iiber
das Markenrecht zu fordern. Dem wire Nachstehendes
Zu entgegnen.

Das osterreichische Markenrecht kennt auch Verfii-
gungen, die ohne Publizitdtsakte wirksam sind: So kann
insbesondere das Markenrecht selbst wirksam iibertra-
gen werden, ohne daf dafiir publizitdtswirksame modi,
insbesondere die Umschreibung im Markenregister,
erforderlich sind. Dies ergibt sich aus § 11 MarkSchG:

Nach §11 Abs. 3 kann das Markenrecht ,,vor dem
Patentamt“ nicht geltend gemacht werden, solange die
Marke nicht umgeschrieben ist. Die ehemalige Bestim-
mung, wonach nur der im Markenregister Eingetragene
das Markenrecht geltend machen kann, wurde — anlaB-
lich der Einfiihrung der freien Ubertragbarkeit von Mar-
ken durch die Markenschutznovelle 1977 — durch Ein-
schub der Worte ,,vor dem Patentamt“ bewuBt auf das
Verfahren vor diesem eingeschrinkt™®,

Auch aus § 11 Abs. 1 MrkSchG - wonach das Marken-
recht im Falle des Eigentumswechsels am gesamten
Unternehmen im Zweifel auf den neuen Eigentiimer
ibergeht — ist ersichtlich, da der Ubergang der Marke
nicht notwendigerweise an eine Eintragung im Register
ankniipft.

Die Umschreibung einer Marke im Register ist daher
— anders als ihre Eintragung — bloB rechtsbezeugend ™.

114) Triistedt in Reimer, Warenzeichen und Ausstattung, in Wettbe-
werbs- und Warenzeichenrecht®, 575.

115) Triistedt in Reimer, a.2.0., 574.

116) Triistedt in Reimer, a.a.O., 575.

117) § 11 MarkSchG i.d.E der Novelle 1977. So nunmehr auch in
Deutschland durch § 47 des Gesetzes tiber die Erstreckung von
gewerblichen Schutzrechten vom 23.4.1992.

118) Vgl. Straberger, Markenrecht und Musterschutz, Prugg Eisen-
stadt 1977, S. 44; vgl. a. Friedl/Schonherr/Thaler, Patent- und
Markenrecht, Manz Wien 1979, FuBln. 8 zu § 11 MSchG.

119) Schonherr, Gewerblicher Rechtsschutz, 22 (Rdn. 403.2).
Vgl. hierzu beziiglich einer int. Marke OPM 26.6.1991 —
PRIMARYL - PBI 1992, 134.

Der Modus der Ubertragung einer Marke ist also nicht
die Registerumschreibung, sondern - im Sinne der Pri-
vatautonomie (mangels sonstiger gesetzlicher Vorausset-
zungen) — die Willenseinigung zwischen den Beteilig-
ten 120)

Werm nun sogar die vollstindige Ubertragung eines
Schutzrechtes publizititslos wirksam erfolgen kann, muf3
dies umsomehr fiir die Beschriankung des Schutzrechtes
durch eine Lizenz gelten: Da sogar die weitreichenderen
Verfiigungswirkungen einer vollstdndigen Ubertragung
ohne Publizititsakt eintreten, mufl dies um so mehr fiir
die Einrdumung einer bloBen Lizenz gelten'. Eine Ver-
figung ber einen Teil des Markenrechts, womit eine
absolut wirkende Lizenz eingerdumt wird, erfordert
daher ebenfalls keine Registereintragung, sondern ledig-
lich die Willenseinigung der Parteien. Dieses Ergebnis
harmoniert auch mit der Tatsache, daf3 die Bestimmung
des §43 PatG iiber den Modus der Einrdumung einer
Patentlizenz von § 28 Abs. 3 MarkSchG fiir das Marken-
schutzgesetz nicht rezipiert wird™.

Im Sinne der Rechtssicherheit stellt sich hier nun frei-
lich die Frage: Wie kann ein auBlenstehender Dritter
erkennen, ob einem Lizenznehmer im konkreten Fall ein
Teil des Markenrechts {ibertragen wurde und dieser
daher ein absolutes Recht erworben hat? Auch wenn es
unter dem Gesichtspunkt der Praktikabilitidt als unbe-
friedigend erscheint, ist hierauf zu antworten, daf3 dies
eben nicht durch eine Einsichtnahme in das Markenregi-
ster moglich ist. Der Rechtsverkehr unterliegt hier eben
denselben UngewiBheiten wie etwa auch bei den Forde-
rungsrechten.

Denkbar wire grundsitzlich der Standpunkt, da3 die
Eintragung der Lizenz zwar keine notwendige, wohl
aber eine hinreichende Bedingung fiir die Verfiigung dar-
stelle, d. h. daB in den Fillen, in denen die Lizenz einge-
tragen ist, jedenfalls eine Verfiigung vorliege, daB aber
nicht in allen Fillen eine Verfligung aus dem Register
ersichtlich sei. Diese Position wiirde die Praktikabilitit
insofern erhdhen, als man davon ausgehen konnte, daf3
der Lizenznehmer jedenalls dann eine absolute Rechts-
position habe, wenn er im Register eingetragen ist.

Auch dieser Rechtsstandpunkt ist jedoch nicht halt-
bar: Eine im Register eingetragene Lizenz kénnte ndm-
lich durch eine — auf der Willenseinigung der Vertrags-
parteien beruhende — Verfiigung bereits wieder aufgeho-

120) Nach Schonherr erfordert die Ubertragung von Immaterialgii-
terrechten {iberhaupt nur ausnahmsweise einen besonderen
modus (so wortlich Schonherr, Gewerblicher Rechtsschutz,
Rdn. 306; vgl. a. Rdn. 402.1), wobei die Ausnahme zu diesem
Grundsatz die Bestimmung des § 43 Abs. 1 PatG bildet, die fiir
den Ubergang des Rechts an Patenten die Elntragung im
Patentregister normiert (a.a.O. Rdn. 403.1). Auch fiir den
deutschen Rechtsbereich. konstatiert etwa Forkel, daB dem
Schutz des Vertranens im rechtsgeschaftlichen Verkehr im
gewerblichen Rechtsschutz eine, verglichen etwa mit dem
Sachenrecht, geradezu unbedeutende Rolle zukommt (Forkel,
Zur dinglichen Wirkung einfacher Lizenzen, NJW 1983, 1764
(17671.) mit weiteren Nachw.). Vgl. hierzu auch Krafler, Die
‘Wirkung der einfachen Patentlizenz, GRUR Int. 1983, 537
(547). Die Rechtslage ist hier durchaus mit den Forderungs-
rechten vergleichbar: Auch Verfigungen iiber Forderungen
sind unabhéngig von duBeren Zeichen wirksam und erfordern
lediglich eine Willenseinigung zwischen Zedenten und Zessio-
nar.

121) Vgl. Krafler, Die Wirkung der einfachen Patentlizenz, GRUR
Int. 1983, 537 (545).

122) Wie schon oben erwihnt hat auch der OGH ausgesprochen,
daB ,,die Regelung der Patentlizenz {...} fiir die markenrechtli-
che Lizenz keinc rcchtliche Bedeutung hat* (OGH 5.12.1972
Venyl — OBl 1973, 90).
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ben worden sein, ohne daf die Lizenz im Register
bereits geldscht wurde. Da auch hier mangels gegenteili-
ger Publizitatserfordernisse die Willenseinigung fiir das
Vorliegen der Verfiigung mafgeblich sein muB, hitte die
weiterbestehende Eintragung der Lizenz eben keine
konstitutive Wirkung, sondern wiirde lediglich eine ver-
altete Abbildung eines ehemaligen Rechtsverhéltnisses
darstellen.

Als vertretbar erscheint jedoch der Standpunkt, daf3
die Eintragung der Lizenz im Markenregister einen
Anscheinsbeweis dafiir liefere, daf der Lizenzgeber dem
Lizenznehmer eine Lizenz mit absoluter Wirkung erteilt
habe. Die Beweislast fiir die Behauptung des Lizenzneh-
mers, er sei zur Benutzung des Zeichens berechtigt,
wire dadurch umgekehrt. Dieser Ansatz erscheint insbe-
sondere deshalb sinnvoll, weil er der im Gesetz vorgese-
henen Moéglichkeit der Lizenz-Registrierung wenigstens
irgendeine Rechtswirkung zumit, und dem Gesetzge-
ber bekanntlich nicht unterstellt werden sollte, Rechts-
normen ohne Rechtsfolgen zu normieren'®.

f) Konsequenzen und Begriffsbildung

Eine in der Lizenz enthaltene Verfiigung bewirkt, dal
der Markeninhaber dem Lizenznehmer, soweit die
Lizenz reicht, die Benutzung der Marke nicht nur nicht
verbieten darf, sondern nicht verbieten kann, da er sich
seiner Verfligungsmacht diesbeziiglich begeben hat'*".
Der Lizenznehmer erlangt die Befugnis zum Gebrauch
im gleichen Umfang, als der Lizenzgeber sein Verbie-
tungsrecht verliert. Der Schutzrechtsinhaber teilt also
die durch das Schutzrecht gewihrleistete Alleinstellung
mit einem oder mehreren Lizenznehmern'™,

Entsprechend dem Grundsatz, da3 niemand mehr
Rechte ibertragen kann als er selbst hat, kann der
Lizenzgeber sein Recht auf einen Dritten nur so tibertra-
gen, wie es ihm selbst zusteht. Wenn er sich der vollstin-
digen AusschluBwirkung seines Schutzrechts durch Ein-
rdumung von Lizenzen begeben hat, so kann er eben nur
diese beschriankte Rechtsposition auf den Erwerber der
Marke weitertibertragen. Wird also das Schutzrecht ver-
duBert, so hat der Erwerber es hinzunehmen, daf} der
VerduBerer durch die Lizenzerteilung seine marken-
rechtlichen Befugnisse eingeschriankt hat und sie nur
noch insofern abtreten kann, als sie ihm verblieben
sind'®. Der Lizenznehmer genieft also insofern auch
Sukzessionsschutz.

123) Als weitere mogliche Wirkungen dieser Lizenz-Registrierung
seien hier noch angemerkt: 2. Nach der Rechtsprechung des
OPM (vgl. OPM 23.10.1974 PBI 1975, 71) ist der Lizenzneh-
mer — wie erwihnt — zur Stellung eines Antrages auf Léschung
einer mit der lizensierten Marke kollidierenden Marke nicht
legitimiert, da er kein ,,Inhaber* der Marke sei. Wenn nun das
Patentamt selbst den Lizenznehmer als solchen im Markenre-
gister eintrdgt, erschiene es plausibel dem ,registrierten
Lizenznehmer* diese Antragslegitimation zuzuerkennen. 3.
Die Registrierung kénnte allenfalls auch dazu beitragen, da
die Verwendung des Zeichens durch den Lizenznehmer keine
Irrefithrung im Sinne des § 2 UWG ausldst.

124) Vgl. Krafer, Die Wirkung der einfachen Patentlizenz, GRUR
Int. 1983, 537 (543).

125) Vgl. Krafler, Lehrbuch des Patentrechts®, 691.

126) Vgl. Krafler, Die Wirkung der einfachen Patentlizenz, GRUR
Int. 1983, 537 (543).

Volp™" schlidgt zur Unterscheidung der Verpflich-
tungs- und der Verfiigungswirkung der Lizenz folgende.
grundsétzlich sinnvoll erscheinende Begriffsbildung vor:
Es sei zu unterscheiden zwischen dem Lizenzvertrag und
der aufgrund des Lizenzvertrages erteilten Lizenz'"®.
Die Erteilung der Lizenz sei als das Verfiigungsgeschift
in Erfullung des Verpflichtungsgeschiftes Lizenzvertrag
anzusehen.

G. Zusammenfassung der Ergebnisse

1. Die osterreichische - Rechtsprechung bejaht die
Legitimation des Lizenznehmers zur gerichtlichen Gel-
tendmachung des Lizenzrechts gegeniiber Dritten. Hier-
fiir wird jedoch keine befriedigende Begriindung ange-
boten. . v

2. Die Konstruktion eines sogenannten ,,positiven
Nutzungsrechtes* des Lizenznehmers an der Marke ist
abzulehnen, da auch im Markenrecht selbst kein solches
positives Nutzungsrecht enthalten ist, letzteres deshalb,
weil sich das subjektive Markenrecht in der Ausschlie-
Bungsbefugnis gegeniiber Dritten erschopft.

3. Auch das Kiriterium der AusschlieBlichkeit der
Lizenz in dem Sinn, daB der Lizenzgeber eine Lizenz nur
einmal, ,exklusiv® vergibt, ist kein tauglicher Ansatz,
eine absolute Wirkung der Lizenz zu erkliren.

4. Unter der Voraussetzung, dafl im Immaterialgiiter-
recht die Grundsiitze der Lehre von numerus clausus
und Typenzwang Anwendung finden, kommt man zu
dem Ergebnis, daB an einer Marke eine absolut wir-
kende Lizenz erteilt werden kann, und zwar durch Ein-
tragung der Lizenz im Markenregister.

5. Unter der Voraussetzung, da3 im Immaterialgiiter-
recht die Grundsitze der Lehre von numerus clausus
und Typenzwang keine Anwendung finden, kommt man
ebenfalls zu dem Ergebnis, daB an einer Marke eine
absolut wirkende Lizenz erteilt werden kann. Diese wird
jedoch bereits durch eine entsprechende Willenseinigung
der Vertragsparteien begriindet. Die Eintragung der
Lizenz im Markenregister begriindet die absolute Wir-
kung der Lizenz nicht, sondern kann hierfiir lediglich
einen Anscheinsbeweis liefern. Es ist daher im Einzetfall
zu priifen, ob der Lizenzgeber dem Lizenznehmer eine
absolute Rechtsposition einrdumen wollte.

6. In den Fillen, in denen dem Lizenznehmer eine
absolut wirkende Markenlizenz erteilt wurde, kann er
dieses Recht im eigenen Namen auch gegeniiber Dritten
durchsetzen, und insbesondere auch gegeniiber einem
Rechtsnachfolger des Markeninhabers behaupten, da
die absolute Lizenz eine Verfiigung liber einen Teil des”
Markenrechts voraussetzt, und diese Verfiigung eine spé-
tere, neuerliche Verfiigung iiber denselben Teil des Mar-
kenrechts ausschlief3t.

[A 310]

127) Vélp, Weitergeltung der Lizenz bei VerduBerung des Schutz-
rechts, GRUR 1983, 45 (50f.).

128) Auch Krafler spricht von der , Erfiillung der tibernommenen
Verpflichtung ein Recht einzuriumen* (Krafler, Die Wirkung
der einfachen Patentlizenz, GRUR Int. 1983, 537 (543)).
Ebenso unterscheidet bereits Liidecke in Liidecke/Fischer,
Lizenzvertrige, Chemie Weinheim/Bergstr. 1957, 8. 33 zwi-
schen der Verpflichtung, ein Benutzungsrecht zu verschaffen
und der Erfiillung dieser Verpflichtung, der ,eigentlichen
Bestellung der Lizenz“, d.h. der Einrdumung des Benutzungs-
rechtes.
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