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Auf dem Weg zu einem international
harmonisierten Lizenzvertragsrecht

Jacques de Werra (Ed.), Research Handbook on Intellectual
Property Licensing -eine Buchbesprechung’

WERNER STIEGER"

Das von JACQUES DE WERRA heraus-
gegebene Handbuch bietet auf 500
Seiten mit 19 voneinander unabhén-
gigen Beitrdgen in englischer Spra-
che, verfasst von 21 Autoren aus
Westeuropa, den USA sowie China,
Indien und Japan, einen reichhal-
tigen, iiberaus bunten Strauss an Fak-
ten und Reflexionen zu den verschie-
denen Lizenzvertragsarten und zum
Lizenzvertragsrecht iiberhaupt, wo-
bei der Fokus abgesehen von den er-
wiahnten asiatischen Lindern auf
Europa und die USA gerichtet ist. Die
sich aus den Beitrigen ergebende
Vielfalt ist fiir den wissenschaftlich
motivierten Leser sehr reizvoll, zeigt
aber auch, wie gross die bestehenden
Differenzen der rechtlichen Regelun-
gen nur schon innerhalb Westeuro-
pas sind - trotz aller Beteuerungen
der zustindigen Organe, dass in der
heutigen Wissensgesellschaft der
rechtliche Rahmen die Verbreitung
von Wissen nicht behindern diirfe,
sondern erleichtern miisse. Die
«foderalistische» Vielfalt erschwert
bekanntlich IP-bezogene Transaktio-
nen und erhoht die Transaktionskos-
ten erheblich. Der mit dem Handbuch
(mit-)verfolgte Zweck liegt denn
auch erklartermassen darin, wissen-
schaftlich aufbereitete Grundlagen
fiir eine internationale Harmonisie-
rung des Lizenzvertragsrechts bereit-
zustellen. Diesen Zweck erreicht das

* Edward Elgar Publishing Ltd, Chelten-
ham 2013, 499 Seiten, £ 150.—, ISBN
978-1-8498-0440-0, www.ip-licensing.
info.

** Dr. iur., Rechtsanwalt in Ziirich.
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Handbuch mit seinen durchwegs auf
hohem Niveau angesiedelten Bei-
triagen von Akademikern und Prak-
tikanten insgesamt iiberzeugend. Ver-
schiedene Beitrdge sind auch fiir den
Praktiker unmittelbar von Nutzen.

L’ouvrage publié par JACQUES DE
WERRA offre un bouquet riche et
coloré de données et de réflexions
sur les diverses formes de contrats de
licence, et de maniére générale sur le
droit des contrats de licence. Cons-
titué de 19 contributions indépen-
dantes les unes des autres et rédigées
en anglais par 21 auteurs d’Europe
de’Ouest, des USA, de Chine, d’Inde
et duJapon, 'accent principal est mis
sur PEurope et les USA, a Pexception
des pays asiatiques susmentionnés.
La diversité qui ressort des con-
tributions sera tres attractive pour le
lecteur motivé par des considérations
scientifiques, mais elle démontre
également l'importance des dif-
férences entre les réglementations
légales, méme au sein de ’Europe
occidentale et cela malgré les
nombreuses déclarations des organes
compétents selon lesquelles, dans la
société du savoir dans laquelle nous
vivons, le cadre juridique ne devrait
pas empécher la transmission des
connaissances, mais devrait au
contraire la faciliter. C’est bien
connu, la diversité «fédéraliste» rend
les transactions liées a la propriété
intellectuelle plus difficiles et en aug-
mente sensiblement les coiits de
transaction. Le but poursuivi par
Pouvrage vise ainsi explicitement a

établir les bases scientifiques a une
harmonisation internationale du
droit des licences. Ce livre atteint de
facon convaincante le but fixé, grace
a des contributions d’académiciens
et de praticiens qui sont toutes, sans
exception, de haute facture. Plusieurs
contributions sont par ailleurs d’une
utilité directe pour les praticiens.
Das zu besprechende «Research Hand-
book on Intellectual Property Licen-
sing» (im Folgenden: Handbuch) ist 500
Seiten stark, enthélt 19 Beitrédge in eng-
lischer Sprache von 21 Autoren aus di-
versen westeuropdischen Landern, den
USA, China, Indien und Japan sowie ein
rund 30 Seiten umfassende Stichwort-
verzeichnis. Die Autoren sind durch-
wegs erfahrene Spezialisten, zum gros-
seren Teil sowohl akademische Lehrer
als auch Praktiker im Lizenzwesen. Das
Handbuch wurde von JACQUES DE
WERRA, Ordinarius fiir Obligationen-
recht und Recht des Geistigen Eigen-
tums an der Universitdt Genf, heraus-
gegeben. Es ist der sechste von bis heute
sieben in einer Serie zum Geistigen
Eigentum erschienenen «Research
Handbooks», die mittels eines inter-
nationalen und rechtsvergleichenden
Ansatzes jeweils «some policy perspec-
tives on the topic at issue» aufzeigen
wollen. Herausgeber der Serie der «Re-
search Handbooks» insgesamt ist JE-
REMY PHILLIPS, den man u. a. als Griin-
der und permanenten Teamautor des
IPKat-Blog kennt.

In den Beitragen des I. Teils des
Handbuchs werden — so bpE WERRA im
Geleitwort — typische Merkmale der ver-
schiedenen Lizenzvertragsarten (z.B.
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je des Patent- und Markenlizenzvertra-
ges) herausgearbeitet. Im II. Teil wer-
den Themen behandelt, welche alle
Lizenzvertrage betreffen. Der III. Teil
schliesslich folgt einem geografischen
Ansatz, indem ausgewdahlte national
bzw. regional geltende Grundsatze des
Lizenzwesens dreier aus der Sicht des
Herausgebers besonders wichtiger
Lander (China, Indien und Japan) und
«BEuropas» vorgestellt bzw. beziiglich
Europa kritisch diskutiert werden.

Der Europa betreffende Beitrag
des III. Teils ist einer der beiden Bei-
trage, die vom Herausgeber selber ver-
fasst wurden. Anhand mehrerer Ge-
richtsurteile aus den letzten Jahren
zeigt DE WERRA die Notwendigkeit eines
«more unified framework governing
intellectual property licensing law in
Europe» auf. Auch {iber den europi-
ischen Horizont hinaus ist es das er-
klarte Ziel des Herausgebers, mit dem
Handbuch zur Diskussion der «adoption
of a global regulatory framework on
intellectual property contract law (or
intellectual property commercial law)»
beizutragen (Preface XVII), zumal das
Lizenzvertragsrecht von der Harmoni-
sierungswelle, die das Recht des Geisti-
gen Eigentums der letzten Jahre bzw.
Jahrzehnte erfasst hat, bisher unbe-
rithrt geblieben ist (XVI). In freier Will-
kiir des Rezensenten beginne ich mit
dem vom Herausgeber selber verfassten
19ten und damit letzten Beitrag im
Handbuch und bespreche anschliessend
auch die drei weiteren, im III. Teil ent-
haltenen Beitrdge vorweg.

Der Beitrag tragt den Titel «The
need to harmonize intellectual property
licensing law: a European perspective».
Zwei der von DE WERRA diskutierten Ur-
teile des EuGH betreffen das Spannungs-
verhéltnis zwischen dem Erschopfungs-
grundsatz und dem Lizenzvertragsrecht.
In beiden Féllen hatte der Lizenznehmer
gewisse Vertragsklauseln verletzt, und
es stellte sich die Frage, ob der Lizenzge-
ber gegen den ehemaligen Lizenzneh-
mer bzw. gegen einen Dritten, der vom
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Letzteren immaterialgiiterrechtlich ge-
schiitzte Giiter erworben hatte, gestiitzt
auf das lizenzierte Schutzrecht vorgehen
konnte. Im ersten Fall ging es um eine
lizenzierte Marke', im zweiten um ein
lizenziertes Sortenschutzrecht?, Im Ent-
scheid «Dior-Copad» erkannte der EuGH,
dass Art. 8 Abs. 2 der Markenschutz-
richtlinie® abschliessend zu verstehen
sei. Nur in den in der Bestimmung expli-
zit genannten Fallen stiinden dem Mar-
keninhaber die Rechtsbehelfe aus der
Marke zur Verfligung®. Im Entscheid
«Greenstar-Kanzi» kam der EuGH ge-
stiitzt auf die Verordnung [EG] 2100 |94
vom 27. Juli 1994 (geadndert durch Ver-
ordnung [EG] Nr. 873|2004) zum
Schluss, dass der Inhaber des Sorten-
schutzrechtes die aus dem Recht er-
wachsenden Rechtsbehelfe gegen den
vormaligen Lizenznehmer nur geltend
machen konne, wenn die Vertragsver-
letzung des Lizenznehmers die «essen-
tial features» des Sortenschutzrechts
betreffe. Uberzeugend kritisiert der
Autor zunéchst, dass es doch nicht sein
diirfe, dass dem Lizenzgeber je nach der
Art des lizenzierten Schutzrechtes an-
dere Rechtsbehelfe zur Verfiigung stiin-
den. Anschliessend fokussiert er auf
Art. 8 Abs. 2 der Markenschutzrichtlinie
und zeigt in minutiéser Analyse auf, dass
der Wortlaut dieser zentralen Bestim-

! EuGH, Copad SA gegen Christian Dior cou-
ture SA, Vincent Gladel und Société indus-
trielle lingerie (SIL), C-59/08 (23. April
2009).

EuGH, Greenstar-Kanzi Europe NV. gegen

Jean Hustin und Jo Goossens, C-140/10

(20. Oktober 2011).

* Richtlinie 2008/95/EG des Europiischen
Parlaments und des Rates vom 22. Oktober
2008 zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten iiber die Marken.

* Art. 8 Abs. 2lit. e der Markenschutzrichtlinie
sieht die im entschiedenen Fall interessieren-
den Verstosse des Lizenznehmers gegen Qua-
litatsvorschriften als Grund dafiir vor, dass
der Markeninhaber die Rechtsbehelfe aus der
Marke geltend machen kann. Der Fall war
allerdings aus der Sicht des EuGH nicht
spruchreif, weshalb er ihn an die franzdsische
Vorinstanz zuriickwies.

mung eine ganze Reihe wichtiger Fragen
nicht beantworte, bzw. dass das ab-
schliessende Verstindnis der Bestim-
mung nicht zu befriedigen vermoge
(S. 453 ff.). So scheine der Marken-
inhaber gegen den mit der Zahlung von
Lizenzgebiihren sdumigen Lizenzneh-
mer nach erfolgter Kiindigung des Li-
zenzvertrages die Rechtsbehelfe aus der
Marke nicht geltend machen zu konnen,
weil dieser Tatbestand in Art. 8 Abs. 2
der Markenschutzlinie nicht genannt
werde. Aus «Greenstar-Kanzi» folgert bE
WERRA, dass es nicht einmal klar sei, ob
die Parteien rechtswirksam vertraglich
vereinbaren konnten, dass jeder Verstoss
des Lizenznehmers gegen Verpflichtun-
gen aus dem Lizenzvertrag zur Folge
haben soll, dass dem Schutzrechtsinha-
ber die Rechtsbehelfe aus dem Schutz-
recht zur Verfiigung stehen. Jedenfalls
dréange es sich wegen dem Wortlaut von
Art. 8 Abs. 2 der Markenschutzrichtlinie
auf, vom Lizenznehmer einzuhaltende
Auflagen explizit in den Lizenzvertrag
aufzunehmen, denn die Bestimmung
sehe die Rechtsbehelfe aus der Marke
nur vor, wenn der Lizenznehmer «con-
travenes any provision in his licensing
contract». Es sei deshalb moglich, dass
Félle, bei denen eine Auflage explizitim
Lizenzvertrag enthalten ist, anders be-
urteilt wiirden, als jene, bei denen sich
die Auflage aus dem auf den Vertrag an-
wendbaren (dispositiven) nationalen
Recht ergebe (S. 462 f.). Ebenfalls wegen
des Wortlautes von Art. 8 Abs. 2 der Mar-
kenrichtlinie — «the proprietor of a trade
mark may invoke the rights conferred by
that trade mark against a licensee ...» —
fragt sich der Autor mit gutem Grund,
ob die Regelung eigentlich auch im Ver-
haltnis zwischen dem (exklusiven) Li-
zenznehmer und dem Sublizenznehmer
gelten solle (S. 463).

Anhand des «Falco»-Entscheides
des EuGH?, der im Handbuch auch von

® EuGH, Falco Privatstiftung und Thomas
Rabitsch gegen Gisela Weller-Lindhorst,
C-533/07 (23. April 2009).
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anderen Autoren angesprochen wird®,
zeigt DE WERRA schliesslich auf, dass es
keinen einigermassen gesicherten und
harmonisierten europaischen Begriff
des Lizengvertrages liber geistiges Eigen-
tum gibt (S. 464 ff.). Zu entscheiden
war die Frage, ob ein Lizenzvertrag als
Dienstleistungsvertrag zu qualifizieren
ist, womit er unter Art. 5 Abs. 11lit. bder
Verordnung [EG] Nr. 44/2001 vom
22. Dezember 2000 (Briissel I)7 fallen
wiirde, was der EuGH schliesslich ver-
neinte. Der Generalanwalt hatte aber
noch erwogen, dass der Lizenzgeber
begriffsnotwendig zwei Handlungen
vornehmen miisse, namlich die Unter-
zeichnung des Lizenzvertrages und die
Zurverfiigungstellung des Objektes, auf
welches sich der Vertrag bezieht. Die
erste Handlung impliziere, dass der
Lizenzvertrag schriftlich abgeschlossen
werden miisse; die zweite, dass der Li-
zenzgeber dem Lizenznehmer eine
Sache («a physical good») zu liefern
habe. Beide (vermeintlichen) Begriffs-
merkmale des Lizenzvertrages seien —
so zutreffend bpE WERRA (S. 467 £.) —
mehr als problematisch: Schriftlichkeit
sei fiir das Zustandekommen des Li-
zenzvertrages nicht in allen EU-Staaten
zwingend und die Ubergabe des
«Lizenzobjektes» sei eben gerade kein
Begriffsmerkmal des Lizenzvertrages.
Abschliessend weist der Autor auf
diverse andere Aspekte des Lizenzver-
tragsrechtes hin, deren Harmonisierung
ebenfalls dringend wére, wenn die Nut-
zung der Immaterialgiiter durch einen
geeigneten rechtlichen Rahmen nicht
behindert, sondern —wie von den zustin-
digen Organen der EU wiederholt be-
schworen — geférdert werden solle; so
zum Beispiel die Fragen, ob bzw. welcher
Lizenznehmer (nur der exklusive Lizenz-

¢ Vgl. den Beitrag von bt MiGUEL AseNsIo (hin-
ten).

7 Diese Verordnung (EG) Nr. 44/2001 wurde
ab 10. Januar 2015 durch die Verordnung
(EU) Nr. 1215/2012 (Verordnung Briissel I,
Neufassung) ersetzt.
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nehmer?) fiir Verletzungsklagen aktiv-
legitimiert ist®, ob bzw. unter welchen
Bedingungen mehreren Berechtigten
gehorende IP-Rechte an Dritte lizenziert
werden konnen, aber auch ob die «co-
venants not to sue» als Lizenzvertrége zu
qualifizieren sind. DE WERRA hélt zutref-
fend fest, dass der EuGH zwar eine ge-
wisse Harmonisierung bzw. Europaisie-
rung des Lizenzvertragsrechtes bewirken,
dass er aber nicht den Gesetzgeber spie-
len konne. Letzterer miisse (endlich) sei-
nen Beitrag zur Entwicklung der moder-
nen Wissensgesellschaft leisten, indem er
die Umsetzung von Wissen in die Praxis
durch die Harmonisierung des rechtli-
chen Rahmens erleichtere (S. 471).

Die weiteren Beitrage des III. Teils
des Handbuchs fokussieren — wie ein-
gangs erwahnt —auf drei Lander, denen
nach pE WERRA «key importance on the
global intellectual property scene»
zukomme, namlich China, Indien und
Japan (Preface, S. XVII). Die Ldnder-
darstellungen stehen je unter dem Titel
«Intellectual property licensing» mit dem
Namen des betreffenden Landes als Zu-
satz. Sie sind individuell gestaltet, also
nicht nach einem einheitlichen Frage-
Antwort-Schema aufgebaut. Offenbar
wurde den Autoren «nur» vorgegeben,
das Lizenzvertragsrecht des betreffen-
den Landes darzustellen. Weil das Li-
zenzvertragsrecht ohne Kenntnis der im

8 DE WERRA zeigt die Notwendigkeit der Har-
monisierung dieser Frage anhand eines Ur-
teils des High Court of Justice vom 27. Mai
2011 in Sachen Jean Christian Perfumes Ltd,
Jigsaw European Sales Ltd gegen Sanjay
Tharkar, EWHC 1383: Dem Lizenznehmer
einer Gemeinschaftsmarke wurde gestiitzt
auf Art. 22 Abs. 3 der Verordnung [EG] Nr.
207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009
iiber die Gemeinschaftsmarke die Aktivlegi-
timation zugesprochen, obwohl der Lizenz-
vertrag lediglich miindlich abgeschlossen
worden war, der UK Trade Marks Act 1994
fiir den Markenlizenzvertrag aber Schriftlich-
keit verlangt. Der High Court of Justice ge-
wéhrte dem Lizenznehmer einer Gemein-
schaftsmarke also im Vergleich zum Lizenz-
nehmer einer UK-Marke eine privilegierte
Behandlung.

jeweiligen Land anerkannten Immate-
rialgiiter — und verwandten Schutz-
rechte nicht wirklich verstanden wer-
den kann, werden die nationalen Aus-
schlussrechte bzw. deren Wirkungen in
jedem Beitrag mehr oder weniger aus-
fithrlich ebenfalls erlautert. Die Bei-
trage sind dementsprechend kompri-
miert. Sie konnen im Rahmen dieser
Buchbesprechung nicht sinnvoll (noch
dichter) zusammengefasst werden. Der
Hinweis auf einige wenige, recht will-
kiirlich ausgewdhlte Besonderheiten
muss gentigen. Den drei Rechtsordnun-
gen ist gemeinsam, dass es kein fiir alle
Immaterialgiiterrechte geltendes spe-
zielles Vertragsrecht gibt.

Was China betrifft, so unterstehen
Import und Export von Technologie
nach wie vor einer staatlichen Kon-
trolle, wobei die Begriffe Technologie,
Import und Export sehr breit verstan-
den werden, wie die Autorin HONG XUE
schreibt. Gewisse Kategorien diirfen
iiberhaupt nicht ein- oder ausgefiihrt
werden, andere bediirfen der vorgiangi-
gen staatlichen Bewilligung. Trotzdem
entwickelt sich der chinesische IP-Li-
zenzmarkt offenbar rasch, wobei die
von der Volksrepublik verfolgte Strate-
gie den Fokus sukzessive vom Erwerb
von IP-Rechten auf deren effiziente
Nutzung verschiebe (S. 398 f.), wo-
durch die Bedeutung des Lizenzwesens
wohl zunehmen wird®.

Die Liberalisierung der Wirtschaft
in Indien wurde erst 1991 eingeleitet
und NikHIL KRISHNAMURTHY stellt nach
wie vor Uberbleibsel einer protektio-
nistischen Haltung fest. Bis Dezember
2009 waren Lizenzzahlungen bis zu
einer bestimmten Hohe automatisch
freigestellt, wihrend Transaktionen mit
hoheren Zahlungen vorgéngig von der
indischen Zentralverwaltung bewilligt
werden mussten. Seit dem 17. Dezem-
ber 2009 gebe es keine Bewilligungs-

 Vgl. hierzu neuestens Y. ZHANG, Das chine-
sische Lizenzvertragsrecht, GRUR Int. 2015,
109 ff.
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pflicht mehr. Immerhin unterstiinden
Zahlungen nach wie vor den Foreign
Exchange Management Rules 2000, wo-
bei diese im Beitrag zwar erwiahnt, nicht
aber dargestellt werden. Beziiglich der
Beschaffung von «core equipment soft-
ware» fiir die indischen Telekom-
Dienstleistungsprovider bestiinden zu-
satzliche, zwingende Bestimmungen.
Insgesamt ist der Autor der Auffassung,
dass das Bewusstsein fiir die Bedeutung
des Geistigen Eigentums in Indien heute
grosser sei denn je zuvor. Dies habe in
den letzten Jahren zu einer laufend
grosser werdenden Zahl von Schutz-
rechtsanmeldungen durch Inlander
gefiihrt (S. 424).

Gemadss SHINTO TERAMOTO {iber-
lasst das japanische Recht die IP-Lizenz
weitgehend der freien Gestaltung zwi-
schen den Parteien, wobei der Autor
aber darauf hinweist, dass das japani-
sche Recht verschiedene gesetzliche
Lizenzen kenne, wovon die in der Praxis
wichtigste die Lizenz des Arbeitgebers
an der Erfindung des Arbeitnehmers sei
(S. 449). Der Beitrag von TERAMOTO
vermittelt den Eindruck, dass das japa-
nische Recht von den drei dargestellten
asiatischen Landern dem schweizeri-
schen am dhnlichsten ist. So scheint sich
zum Beispiel das patentrechtliche For-
schungs- bzw. Zulassungsprivileg dhn-
lich entwickelt zu haben wie in der
Schweiz (S. 433 f.). Im Einzelnen weist
das japanische Recht aber trotzdem
eine Reihe von Besonderheiten auf, die
es als dringend geraten erscheinen las-
sen, spétestens vor dem Abschluss einer
Transaktion lokale Beratung einzu-
holen. Beispielsweise ist es fiir das
Patentrecht (nur) grundsatzlich Klar,
dass nationale und auch internationale
Erschopfung gilt. Im Einzelnen scheint
es erhebliche Unklarheiten zu geben
(S. 434). Das Patentrecht sieht ferner
zwar die exklusive Lizenz vor, die
grundsatzlich auch gegeniiber dem Pa-
tentinhaber gilt. Sie sei aber nur durch-
setzbar, wenn sie im Register des Japa-
nischen Patentamts eingetragen ist,
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wobei die Registrierung vor der Ertei-
lung des Patents nicht moglich sei.

Der I. Teil des Handbuches beinhal-
tet neun Beitrdge, wovon fiinf entweder
unmittelbar Urheberrechtsvertrige be-
treffen, oder aber wenigstens eine ge-
wisse Beriihrung mit dem Urheberrecht
aufweisen. Im ersten Abschnitt unter-
sucht JANE C. GINSBURG Voraussetzun-
gen und Umfang der Ubertragung bzw.
Lizenzierung der Urheberrechte nach
U.S. Copyright law. Dabei beansprucht
die Erlauterung der Bestimmungen zur
Beschrankung der Ubertragung der
Rechte und insbesondere zur Been-
digung einer erfolgten Ubertragung am
meisten Raum. Die von der Autorin
ausfihrlich dargestellten Gerichtsent-
scheide wirken aus européischer Sicht
nicht wirklich urheberfreundlich. Im
nédchsten Abschnitt befasst sich Gins-
BURG nach interessanten allgemeinen
Betrachtungen zu den «Public <Sharing:
Licenses» einerseits mit den open source
licenses (worin sich ihr Beitrag auch
hinsichtlich der referierten Urteile mit
demjenigen von GOMULKIEWICZ iiber-
schneidet) und andererseits mit den im
Internethandel so wichtigen «click-
wrap» und «viral licenses» und zwar
sowohl rechtlich als auch rechtspoli-
tisch. Zutreffend weist die Autorin dar-
auf hin, dass es das Internet den Urhe-
bern zwar ermogliche, ihr Publikum
direkt, also nicht iiber die klassischen
Werkvermittler, zu erreichen und sich
auf diese Weise einen Namen zu ma-
chen, dass es aber eine andere Sache
sei, ein Publikum zu erreichen, das be-
reitist, fiir die Werke bzw. die Werknut-
zungen zu bezahlen. Sie rit den Auto-
ren, sorgfiltig zu priifen, ob sie ihre
Werke eher traditionell oder iiber «pu-
blic licenses» in Umlauf setzen wollen,
denn «the world of online contracts is
not necessarily more author-friendly
[...] But new forms of online licensing
are evolving, and one may hope that
authors in the future may more fully
retain and exploit their copyrights» (S.
28).

Der Beitrag von ALAIN STROWEL
und BERNARD VANBRABANT steht unter
dem Titel «Copyright licensing: a Euro-
pean view». In gewissem Sinne handelt
es sich also um den geografischen Ge-
genpart zum Beitrag von GINSBURG. Die
beiden Beitrage behandeln aber nur zu
einem Kkleineren Teil die gleichen The-
men, sodass die Urhebervertragsrechte
der USA und Europas nicht vergleichbar
werden. Die «europdischen Autoren»
stellen einleitend fest, dass es in der EU
einstweilen kein einheitliches Vertrags-
recht gibt, dass die bestehenden Nor-
men zu den Urheberrechtsvertragen in
den nationalen Urheberrechtsgesetzen
enthalten sind, welche grosse Unter-
schiede aufweisen, und dass diese (so-
weit vorhanden) dazu tendieren, die
schwéchere Partei zu schiitzen. In
einem langeren mittleren Teil (S. 34 ff.,
48) untersuchen sie anhand der franzo-
sischen und belgischen Gesetze (stell-
vertretend fiir die Gesamtheit der in der
EU geltenden nationalen Bestimmun-
gen), wie gewisse zentrale Fragen des
Lizenzvertragsrechts geregelt sind. Sie
stellen ferner fest, dass sich in der «eu-
ropdischen Lizenzpraxis» iiber die Lan-
desgrenzen hinaus eine gewisse Kon-
vergenz beziiglich der Kernbestimmun-
gen von Urheberrechts-Lizenzvertrédgen
herausgebildet habe. Grosse Bedeutung
messen die Autoren denn auch der Ver-
tragsfreiheit zu, die allerdings im Urhe-
bervertragsrecht wegen der Schutzbe-
strebungen zugunsten der schwécheren
Partei im Vergleich zum fiir andere Im-
materialgiiterrechte geltenden Ver-
tragsrecht stiarker eingeschrankt sei,
aber eben doch die relative Konvergenz
der Vertragspraxis ermoglicht habe. Die
Vertragsfreiheit habe es sodann ermog-
licht, dass sich vollig neue Lizenzfor-
men wie zum Beispiel «free and open
source software licenses» und «Creative
Commons licenses» hatten entwickeln
konnen. Vor allem in drei Bereichen se-
hen STrRowEL und VANBRABANT Ent-
wicklungspotenzial. Zunachst vertreten
sie die Meinung, dass in Hinblick auf die
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diversen nationalen Gesetzgebungspro-
jekte Modellbestimmungen, wie etwa
der von der «Wittem Group of copyright
academics» vorgelegte «European Co-
pyright Code»'®, gute Dienste leisten
konnten (S. 44 ff.), nicht zuletzt mit
Blick auf den von der Europaischen
Kommission langfristig anvisierten
«European Copyright Code» (S. 47 bei
Fn. 56'). Auch die Schaffung eines op-
tional erhéltlichen «unitary copyright
title» wird erwogen. Weil Vertrage iiber
geistiges Figentum ganz allgemein hau-
fig die nationalen Grenzen sprengen,
reden die Autoren ferner einer Kodifi-
kation der Grundprinzipien fiir Lizenz-
vertrage iiber Geistiges Eigentum, also
nicht nur den Urheberrechts-Lizenzver-
tragen, das Wort. Entsprechende Versu-
che auf iiber-européischer Ebene halten
sie jedoch fiir derzeit chancenlos. Sie
unterstiitzen aber die von der Européi-
schen Kommission initiierten Bemii-
hungen fiir die Schaffung eines recht-
lichen Rahmens fiir die multi-territori-
ale Verwertung von Urheberrechten
(insbesondere an Musik) durch die
nationalen Verwertungsgesellschaf-
ten'?. Die Autoren plddieren schliesslich
fiir eine ernsthafte Priifung von neueren
Vorschlégen fiir die Schaffung von On-
line-Plattformen, welche dereinst ein
«machine-to-machine management of
rights and permissions» ermoglichen
sollen (S. 51 ff.).

Ein weiterer Beitrag zum Urheber-
recht steht unter dem Titel «Clarifi-
cations and complications in enforcing
open source software licenses». Er
stammt aus der Feder von ROBERT W.
GomULKIEWICZ. Der Autor analysiert
die Rechtsprechung des US-Court of
Appeals for the Federal Circuit zur Frage

Siehe <www.copyrightcode.eu/index.php?
websiteid=3#ftn19>.

' COM (2011) 287 final, 11.

12 COM (2012) 372 final; Proposal for a «Direc-
tive on collective management of copyright
and related rights and multi-territorial licen-
sing of rights in musical works for online uses
in the internal market» (11. Juli 2012).
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der Durchsetzbarkeit von open source
Software-Lizenzen. In dieser Rechtspre-
chung spielt die Unterscheidung zwi-
schen «covenant» und «condition» eine
entscheidende Rolle. Wahrend es auf-
grund des Entscheides Jacobson gegen
Katzer®® offenbar klar schien, dass die
Verletzung von vertraglichen Verpflich-
tungen des Lizenznehmers (covenants)
dem Lizenzgeber «nur» die fiir Vertrags-
verletzungen vorgesehen Rechtsbehelfe
(insbesondere den Anspruch auf Scha-
denersatz) eroffnet, wihrend die Ver-
letzung einer Bedingung der Lizenzer-
teilung (condition) zur Folge hat, dass
der Lizenzgeber den Unterlassungsan-
spruch geltend machen kann, liessen
drei spatere Entscheidungen des Ninth
Circuits, die ebenfalls ausfiihrlich dar-
stellt werden, die Abgrenzung wieder
im Dunst verschwimmen. Aus Schwei-
zer Sicht sind die Urteile nicht ohne
Weiteres einleuchtend, weil unser
Rechtssystem den Unterlassungsan-
spruch bekanntlich nicht nur im Falle
der Verletzung absoluter Rechte vor-
sieht. Uberhaupt ist der ausgezeichnete
Aufsatz von GOMULKIEWICZ einer jener
Texte, welche dem Leser drastisch vor
Augen fiihren, wie weit der Weg zu ei-
ner internationalen Harmonisierung
des Lizenzvertragsrechts mit Einbezug
der USA sein wird. Der einleitende Ab-
schnitt unter den Titel «Primer on open
source licensing» stellt eine pragnante
Einfiihrung in das heute langst nicht
mehr wegzudenkende «open source li-
censing» dar (S. 77 ff.).

In einem weiteren Beitrag zu Soft-
ware-Transaktionen stellen ROBERT A.
HiLLMAN und MAUREEN A. O’ROURKE
vier Vorschlage aus den vom American
Law Institute (ALI) erarbeiteten «Prin-
ciples of the Law of Software Contracts»
vor. Der Entwurf der «ALI Principles»
wurde offenbar wesentlich durch die
beiden Autoren des Beitrages erarbeitet
(S. 54). Die Principles wurden von den

12 Jacobson v. Katzer, 535 F. 3d 1373, 1385
(Fed. Cir. 2008).

Mitgliedern des Instituts im Mai 2009
angenommen'*. Das Institut habe die
«ALI Principles» als Reaktion darauf
verabschiedet, dass in den USA und
weltweit kaum klare gesetzliche Grund-
lagen fiir Sofware-Transaktionen exis-
tieren, obwohl die Softwareindustrie
insbesondere in den USA wirtschaftlich
sehr bedeutend sei. Die «ALI Principles»
seien (soweit einschldgig) mit den
UNIDROIT-Grundséitzen kompatibel.
Die im Beitrag vorgestellten Grundsétze
betreffen die folgenden Themen: «As-
sent to electronic standard forms and
the fairness of terms»; «implied war-
ranty of no material hidden defect of
which the licensor is aware»; «auto-
mated disablement»; «indemnification
against infringement». Die Autoren
hoffen, dass die vorgeschlagenen
Grundsitze «efficient, fair, and prac-
tical approaches to the many issues of
software licensing» darstellen (S. 54).
Das soll hier nicht grundsatzlich infrage
gestellt werden. Allerdings bezweifle
ich, dass alle Vorschlédge tatsdchlich
Kernelemente einer «global software
licensing policy» darstellen konnten,
zumal sie nach der Vorstellung der Au-
toren auch auf Konsumenten sowie auf
kleine und grosse Unternehmen an-
wendbar sein sollen. Die Autoren beteu-
ern zwar, sie seien sich bewusst, dass
Konsumentenvertridge in vielen Lan-
dern ein eigenes (weiteres!) Feld dar-
stellen. Man kann aber nicht wirklich
sagen, dass die vorgestellten «ALI Prin-
ciples» konsumentenfreundlich sind.
Die Bereitschaft zur Ubernahme in
Europa diirfte beschrankt sein.
Ebenfalls eine gewisse Nahe zum
Urheberrecht weist der Beitrag von RAY-
MOND T. NIMMER «Issues in modern licen-
sing of factual information and data-
bases» auf. Didaktisch geschickt zeigt
der Autor, dass blosse Fakten («facts»,

14 7Zu anderen, im Rahmen akademischer Pro-
jekte erarbeiteten «principles» vgl. den Bei-
trag von DE MIGUEL AsEeNsIo im II. Teil des
Handbuches (hinten).
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«factual information») vom US-Urhe-
berrecht nicht geschiitzt werden, wohl
aber unter gewissen Voraussetzungen
—wenn auch nur mit sehr beschranktem
Schutzumfang — die Auswahl und Zu-
sammenstellung von Fakten zu einer
Datenbank. Der Schutz fiir Daten-
banken wird jedoch nur gewahrt, wenn
deren Auswahl bzw. Anordnung ein
Minimum an Originalitat aufweist. Der
Ubergang von einer ungeschiitzten
Datenaggregation zu einer geschiitzten
Datenbank ist — nicht anders als nach
schweizerischem Recht —auch im ame-
rikanischen Recht fliessend. Einen spe-
ziellen Datenbankenschutz mit einem
Schutzrecht sui generis wie gemdss der
Richtlinie 96/9/EG" gibt es in den USA
ebenso wenig wie in der Schweiz. Sind
Daten urheberrechtlich nicht geschiitzt,
so kann sich in den USA allenfalls ein
gewisser Schutz aus der «misappropri-
ation doctrine» ergeben; dies allerdings
nur, wenn fiir diese (nur) im Recht der
Bundesstaaten gegebene Rechtsgrund-
lage neben dem Bundesrecht Raum
bleibt («subject to preemption by con-
trary federal law»). Jedenfalls ist diese
Rechtsgrundlage fiir einen Lizenzver-
trag diinn, wie der Autor anhand ver-
schiedener Gerichtsurteile zur soge-
nannten «<hot news doctrine» anschau-
lich zeigt (S. 107 ff.). Ein anderes,
zuweilen stiarkeres Mittel zum Schutz
von Daten ist die Kontrolle des Zugangs
(«access control») zu den Daten mit
technischen Mitteln. Diese werden durch
den U.S. Digital Millennium Copyright
Protection Act (DMCA) gegen «circum-
vention» geschiitzt (vgl. Art. 39 a—c
CH-URG)'¢. Weil die Rechtsbehelfe, die

> Richtline 96/9/EG des Européischen Parla-
ments und des Rates vom 11. Mérz 1996 iiber
den rechtlichen Schutz von Datenbanken.

16 Der einschligige § 1201 DMCA wurde auf
der Grundlage des WIPO Copyright Treaty
(WCT) und des WIPO Performances and Pho-
nograms Treaty (WPPT), je vom 20. Dezem-
ber 1996, in das amerikanische Recht um-
gesetzt. Dasselbe gilt fiir die Art. 39a-39c¢
CH-URG.
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zum Schutz von Daten im amerika-
nischen Recht zur Verfiigung stehen,
relativ schwach sind — «they lack the
robust nature of intellectual property
protection found in other forms of licen-
sing» —ist die sorgféltige Ausgestaltung
eines Lizenzvertrages {iber Daten bzw.
Datenbanken umso wichtiger (S. 116
ff.). Ohne absolute Rechte als Grund-
lage kann allerdings auch ein optimal
formulierter Lizenzvertrag grundsétz-
lich nur gegeniiber dem Lizenznehmer,
nicht aber gegeniiber Dritten helfen. In
einem letzten Abschnitt zeigt NIMMER
die Grundziige der Haftung des Lizenz-
gebers fiir Fehlerhaftigkeit der zur Ver-
fiigung gestellten Daten auf. Er pladiert
in Gutheissung einer Tendenz in der
Rechtsprechung fiir eine «broad immu-
nity» des «Online-providers», es sei
denn, dieser sei fiir die falsche Informa-
tion selber verantwortlich (S. 119 ff.).
Didaktisch ebenfalls sehr geschickt
und auch sonst iiberzeugend behandelt
JoHN HuLL die Lizengierung von «trade
secrets and know-how» (S. 155 ff.). Der
Autor nahert sich in den ersten beiden
Abschnitten behutsam dem Gegenstand
bzw. der fiir die von ihm behandelten
Lizenzvertrage verwendeten Termino-
logie an. Nach der einleitenden Feststel-
lung, dass das «Recht der trade secrets»
im U.K. «entirely judge-made» sei, pré-
sentiert er gewisse gesetzliche Defini-
tionen aus den USA sowie aus der EG-
Technologietransfer-Verordnung. Auf
der Suche nach den Rechtsgrundlagen
fiir den Schutz von Geschéftsgeheim-
nissen und Know-how stellt HULL fest,
dass sich die englischen Gerichte im
Laufe der Zeit nicht mehr nur auf Ver-
trag (typischerweise ein non-disclosure
agreement), sondern auch auf Rechts-
figuren wie den guten Glauben gestiitzt
und eine eigene Klage entwickelt hét-
ten, «called the action for breach of con-
fidence». Dies habe dazu gefiihrt, dass
der relevante Gegenstand mit der Zeit
zusammenfassend als «confidential
information» identifiziert worden sei,
zuweilen begrifflich differenziert in

«trade secrets», «commercial secrets»
oder «know-how». Nach HuLrr sind
diese und ahnliche Begriffe wie «com-
mercial technical information» und
«confidential commercial information»
weitgehend austauschbar. Die gewahr-
ten Rechtsbehelfe seien jedenfalls fiir
alle diese Gegenstiande dieselben, wenn
die ibrigen Voraussetzungen erfiillt
seien (S. 161). Ausgehend von der
Frage, weshalb denn trade secrets nicht
einfach (wie Patente oder Urheber-
rechte) vom Eigentumsrecht erfasst
wiirden, analysiert der Autor Gerichts-
urteile aus diversen Landern (USA, Ka-
nada, Australien, Grossbritannien,
Deutschland, Frankreich), aber auch
die Art. 10" PVUe und 39 TRIPS und
gelangt zum Schluss, Grundlage fiir die
moderne Rechtsprechung sei «an equi-
table duty of good faith» (S. 167). Als
Begriffselemente macht HULL «the
necessary quality of confidence», «the
relationship of confidence» und «the
breach of confidence» namhaft. Eine
weitere Schutzvoraussetzung bestehe
darin, dass der Gegenstand, fiir den
Schutz beansprucht werde, genau defi-
niert werden konne. Auf dieser sorgfal-
tig erarbeiteten Grundlage wendet sich
der Autor der Lizenzierung selber zu und
entwickelt die kennzeichnenden Merk-
male dieses Typs von Lizenzvertrag
(S. 171 ff). Ein besonders heikles
Thema ist — wie bei allen Dauerschuld-
verhéltnissen — dessen Beendigung.
HuLL zeigt, dass die Gerichte offenbar
nicht immer bereit sind, mit der Been-
digung des Vertrages die Beendigung
der Berechtigung des Lizenznehmers
zur Nutzung des Vertragsgegenstandes
einhergehen zu lassen (S. 176 f.). HuLL
unterscheidet schliesslich zwischen der
«pure trade secret» oder «know-how
licence» und der «technical assistance /
know-how licence» und identifiziert fiir
beide Unterkategorien die wesentlichen
Vertragselemente. Abschliessend weist
er (wie schon einleitend) auf die «inhe-
rently perishable nature of a trade sec-
ret» hin. Wird die lizenzierte Informa-
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tion aus welchem Grund auch immer
offentlich, hat der Lizenzgeber in der
Regel alles verloren'’. Der Autor sieht
unter anderem aus diesem Grund die
reine Know-how-Lizenz nur ausnahms-
weise als taugliches Rechtsinstrument.
Viel haufiger sind denn auch Know-
how-Lizenzen kombiniert mit einer an-
deren Lizenz anzutreffen, insbesondere
mit einer Patentlizenz. Der Beitrag von
HuLL ist einer der besonders lesenswer-
ten Texte des Handbuchs nicht zuletzt,
weil die Lektiire Vergniigen bereitet.
Mit einem etwas einfacher fassba-
ren Thema, ndmlich mit «international
patent licensing», befasst sich der Bei-
trag von MARK ANDERSON. Der Autor
gibt sich einleitend als englischer Jurist
und Berater in internationalen IP-Trans-
aktionen zu erkennen. Diese Vorgabe
16st er im besonders praxisnahen Bei-
trag iberzeugend ein. Der Autor listet
zunichst alle Rechtsgebiete auf, welche
einen Lizenzvertrag beeinflussen kon-
nen, um sich dann kritisch analysierend
den fiir Patent-Transaktionen (Ubertra-
gungen und Lizenzierungen) relevan-
ten Bestimmungen der Gemeinschafts-
patentvereinbarung (1989) und des
Entwurfs der Council Regulation on the
European Union Patent (2009)*® zuzu-
wenden. In einem weiteren Abschnitt
zeigt er grundlegende Differenzen zwi-
schen den verschiedenen nationalen
Rechtsordnungen auf und zwar zu zen-
tralen Fragen (S. 136 ff.). Dazu geh6ren
etwa die folgenden: Welche Befugnisse
sollen im Fall von gemeinsamem Eigen-
tum dem einzelnen Patentinhaber
zukommen? Soll der (exklusive) Lizenz-
nehmer zur Gewdhrung von Unter-
lizenzen berechtigt sein? Soll der
Patentinhaber im Verhéiltnis zum (ex-

In einem zitierten Urteil wird die «confiden-
tial information» anschaulich mit einem «ice
cube» verglichen, der ungeschiitzt rasch
schmilzt (156, Fn. 4).

18 Die Diskussion im Beitrag (131 ff.) ist deshalb
heute zum Teil iiberholt. Die Uberlegungen
des Autors sind aber nach wie vor von In-
teresse.
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klusiven) Lizenznehmer verpflichtet
sein, einen allfilligen Patentverletzer zu
verfolgen? Soll umgekehrt der (exklu-
sive) Lizenznehmer berechtigt sein,
einen Patentverletzer (im eigenen Na-
men) einzuklagen? Soll der Lizenzneh-
mer berechtigt sein, die Nichtigkeit des
lizenzierten Patentes geltend zu ma-
chen? usw. Nicht nur patent-, sondern
auch vertragsrechtlich bestehen erheb-
liche Unterschiede zwischen den natio-
nalen Rechtsordnungen, welche sich
auf die Formulierung eines Lizenzver-
trages auswirken, bzw. fiir die Wahl des
anwendbaren Rechts und die Vereinba-
rung eines Gerichtsstandes von ent-
scheidender Bedeutung sein kénnen.
Dazu gehoren etwa die Fragen, ob die
Gerichte dazu tendieren, Vertrige lii-
ckenfiillend zu ergédnzen oder ob sie
sich eher eng an den Wortlaut halten;
welche Bedeutung dem Grundsatz des
guten Glaubens oder Begriffen wie
«best efforts» und «reasonable efforts»
zukommt; ob eine Rechtsordnung nicht
nur explizite, sondern auch implizite
Gewdhrleistungen (zum Beispiel zur
Giiltigkeit eines Patentes) kennt; ob der
Lizenzgeber einen Lizenzvertrag im
Falle des Konkurses oder der Zahlungs-
unfihigkeit des Lizenznehmers rechts-
wirksam beenden kann; ob bzw. in wel-
chem Umfang Haftungsausschliisse
moglich sind etc. Abschliessend pladiert
ANDERSON in Analogie zum Wiener
Kaufrecht® fiir die Schaffung eines
«contractual code — for international
patent license agreements» und schlagt
auf den letzten sechs Seiten seines Bei-
trages gewissermassen ad interim «core
terms for patent license agreements»
vor. Gegliedert nach den wichtigsten zu
regelnden Themen diskutiert er infrage
kommende Varianten und schlédgt oft
auch Formulierungen fiir den Vertrags-
text vor. In diesem Abschnitt («proposal
for a standard set of obligations in
patent license agreements») zeigt sich
die grosse praktische Erfahrung des

¥ SR0.221.211.1.

Autors am offensichtlichsten. Obwohl
er ganz am Schluss seines Beitrages
schreibt, bei erneuter kritischer Lektiire
seines «proposals» habe er aus Distanz
«a possible bias towards the interests of
the licensor» festgestellt, scheinen mir
die Vorschlage recht ausgewogen, zu-
mindest jedenfalls geeignet als «reaso-
nable starting point for criticism and
discussion» (S. 154). Ein Blick in die
«core Terms» lohnt sich auch fiir den mit
der Vertragsgestaltung befassten Prak-
tiker auf jeden Fall.

Einen sehr speziellen Aspekt der
im Handbuch behandelten Themen er-
ortert HEINZ GODDAR unter dem Titel
«Technology licensing between academic
institutions and private companies». Auf-
grund einer 2002/2003 vorgenomme-
nen Anderung des Art. 42 des Deut-
schen Arbeitnehmererfindungsgesetzes
gehoren Erfindungen, die von Professo-
ren an Hochschulen gemacht werden,
nicht mehr diesen personlich. Das soge-
nannte «Professorenprivileg» wurde
damals abgeschafft. Die Erfindungen
koénnen — wie heute in der Regel auf-
grund von kantonalem o6ffentlichem
Recht auch in der Schweiz — von den
Arbeitgeber-Institutionen beansprucht
werden. Damit konnen Erfindungen
betreffende Vertrdge auch nicht mehr
nur zwischen den (finanzierenden)
Unternehmungen und den Professoren
abgeschlossen werden. Vielmehr miis-
sen die Hochschulen in die Vertrage mit
einbezogen werden. Allenfalls ist es
notig, zusatzlich Vertrage mit an den
Forschungsprojekten beteiligten, nicht
angestellten Dritten (zum Beispiel
Studenten) abzuschliessen, damit die
Rechte an den Erfindungen schlussend-
lich dort sind, wo sie nach dem Willen
der Beteiligten sein sollen. Die Aus-
arbeitung derartiger Vertrége, seien es
nun Forschungsauftrige oder For-
schungs-Zusammenarbeitsvertrége, ist
nicht einfach. Um die Transaktionskos-
ten unter Kontrolle zu halten, wurden
nach der Anderung des Arbeitnehmer-
erfindungsgesetzes zum Teil mit staat-
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licher Unterstiitzung verschiedene
Modell-Vertrige erarbeitet?. Die ge-
méss GODDAR meist verbreiteten Mo-
dell-Vertrdge sind der sogenannte
«Berliner Vertrag» (2003/2007), der
«Miinchner Vertrag» sowie der vom
Deutschen Bundesministerium fiir
Wirtschaft vorgelegte sogenannte
«BMWi-Vertrag». Der «Berliner Vertrag»
wird relativ ausfiithrlich, die beiden an-
deren Vertrage werden sehr knapp dar-
gestellt. Gemass GODDAR war der «Ber-
liner Vertrag» bis vor Kurzem wegen
seines Modul-Charakters am erfolg-
reichsten. Neuerdings werde erwogen,
ob insbesondere der «BMWi-Vertrag»
auch iiber die Grenzen Deutschlands
(oder sogar Europas) hinaus eine niitz-
liche Vorlage sein kénnte (S. 195).

Der Beitrag von NEIL WILKOF (wie
JEREMY PHILIPS u.a. bekannt vom
IPKat-Blog) mit dem Titel «Trademark
licensing: the once and future narrative»
beschliesst den I. Teil des Handbuchs.
Wihrend im {ibrigen Immaterialgiiter-
recht der Erteilung von Lizenzen seit je
keine grundsétzlichen Bedenken entge-
genstehen, war dies im Kennzeichen-
recht wéahrend langer Zeit anders. Der
Autor zeigt die Entwicklung der Recht-
sprechung der englischen Gerichte zur
Frage, ob es eine Markenlizenz iiber-
haupt geben kann bzw. unter welchen
Umstanden sie gegebenenfalls zuléssig
ist, sehr ausfiihrlich nach. Zu Beginn des
20. Jahrhunderts war es de facto nicht
mehr atypisch, dass der Markeninhaber
und die zur Beniitzung der Marke
berechtigte Person nicht identisch wa-
ren. Diese Entwicklung wurde von der
Rechtsprechung wéhrend langerer Zeit
ignoriert. In einem Grundsatzurteil aus
dem Jahre 1914 erklérte das House of

2 GopDAR verweist fiir einen Uberblick auf ei-

nen vom Center of Intellectual Property law
(CIP) herausgegebenen «Leitfaden zu For-
schungs- und Entwicklungsvertrédgen zwi-
schen Hochschulen und der Industrie»;
<www.gewrs.de>.

21 Bowden Wire gegen Bowden Break, (1914)
R.P.C. 385.
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Lords einen Markenlizenzvertrag mit
der Begriindung fiir ungiiltig, dass eine
Marke die Herkunft der damit versehe-
nen Giiter anzuzeigen habe, was nicht
gewdhrleistet sei, wenn der Markenin-
haber nicht der Bentitzer der Marke sei.
Kurz: Markenlizenzierung und Marken-
recht waren nach Auffassung des Ge-
richts inkompatibel (S. 199 f.). In einem
ersten Entwicklungsschritt wurde aner-
kannt, dass die Qualitdtskontrolle der
mit einer Marke versehenen Giter ein
wesentliches Element der Herkunfts-
funktion der Marke sei. Indem die Qua-
litaitskontrolle beim Markeninhaber
belassen wurde, obwohl es einen Li-
zenznehmer gab, fiel die grundsatzliche
Unvereinbarkeit von Markenrecht und
Markenlizenz dahin. Mit Inkrafttreten
des Trade Mark Act 1938 wurde es mog-
lich, Markenlizenzen im Markenregister
einzutragen. Mit der Registrierung wur-
den die Qualitidtskontrollbestimmun-
gen des Lizenzvertrages fiir Dritte
ersichtlich und wurde die rechtsgenii-
gende Qualitidtskontrolle durch den
Lizenzgeber vermutet (S. 203 f.). Mit
dem Inkrafttreten des Trade Marks Act
1994 wurden die «registered user pro-
visions» in Anpassung an das EU-Recht
schliesslich aufgegeben. Zwar blieb es
moglich, eine Markenlizenz im Register
einzutragen. Die Eintragung diente aber
nur noch der Transparenz. Insbe-
sondere sollten Dritte dem Register ent-
nehmen konnen, ob die Marke mit einer
Lizenz beschwert war. Mit der Strei-
chung der «registered user provisions»
stellte sich die Frage, ob das Erfordernis
der Qualitatskontrolle im Falle einer
Lizenzerteilung nach wie vor gelten
solle. Mit dem Scandecor Case* war klar
geworden, dass die Frage zu verneinen
war. Grundsatzlich konne zwar erwar-
tet werden, dass der Markeninhaber
einen geeigneten Lizenznehmer aus-
suche und diesem sinnvolle Bedingun-
gen auferlege. Eine permanente Quali-

2 Scandecor Development AB gegen Scandecor
Marketing AB [2001] E.T.M.R. 74.

tatskontrolle diirfe der Konsument aber
nicht erwarten (S. 207 f.). Vergleichend
stellt WiLkoF fest, dass sich im US
Lanham Act 1946 keine Bestimmung
zur Markenlizenz findet. Zwar gebe es
im Gesetz im Zusammenhang mit der
Regelung des Gebrauchs einer Marke
durch eine «related company» den
Begriff «quality control». Die Rechtspre-
chung habe die Anforderungen aber
immer wieder tief angesetzt, unter
anderem weil den Begriffen «control»,
«quality» und «source» keine klare
Bedeutung zukomme. Dementspre-
chend fordern Kritiker, das Erfordernis
iiber Bord zu werfen. Damit wéren die
Liander mit Common-Law-Tradition
dort angelangt, wo beispielsweise die
Schweiz mit dem MSchG vom 28. Au-
gust 1992 angekommen war. Vorschrif-
ten zur Qualitatskontrolle finden sich
weder im MSchG (ausser im Spezialfall
der Garantiemarke), noch spielt die
Qualitétskontrolle in Rechtsprechung
oder Lehre noch eine Rolle. WiLkoF war
sich bewusst, dass ein Vergleich mit den
Entwicklungen in Kontinentaleuropa
gerade mit Blick auf das mit dem Hand-
buch verfolgte Ziel nicht nur sinnvoll,
sondern zwingend notig ware. Dement-
sprechend enthélt der Beitrag einen
kurzen «Pflichtabschnitt» zum deut-
schen und franzosischen Markenrecht.
Dieser bleibt aber allzu sehr an der
Oberfléche. Die «kontinentaleuropéi-
schen Studie» hat denn auch den Autor
von seinem Glauben an das Erfordernis
der Qualitatskontrolle nicht abbringen
konnen (siehe insbesondere S. 222 1.).

Der II. Teil des Handbuchs behan-
delt Aspekte des Lizenzvertragsrechts,
welche gemiss Preface (S. XVII) alle
Lizenzvertrdge (unabhéngig vom lizen-
zierten Immaterialgiiterrecht) betref-
fen. Das trifft auf den ersten, von PETER
BEYER verfassten Beitrag allerdings
nicht zu. Unter dem Titel «Developing
socially responsible intellectual property
licensing policies: non-exclusive licensing
initiatives in the pharmaceutical sector»
zeichnet der Autor eine interessante
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Entwicklung der letzten 12 Jahre
nach?®. Die heftige Kritik der Entwick-
lungslander und ihrer Fiirsprecher an
der ungeniigenden Zugénglichkeit der
wichtigsten Medikamenten gegen HIV
fithrte im Rahmen der WTO bekannt-
lich zur Erkldrung von Doha, und
anschliessend de facto offenbar sukzes-
sive zu einer Anderung der Patentstra-
tegien bzw. der Lizenzpolitik gewisser
grosser Pharmafirmen. Der Verzicht auf
die Vornahme von Patentanmeldungen
in den am wenigsten entwickelten
Landern, einseitige Erkldrungen, dass
Patente nicht durchgesetzt wiirden, zu-
nehmend aber auch die Erteilung von
nicht exklusiven Lizenzen an Generika-
hersteller waren Massnahmen, welche
zu einer Verbesserung der kritisierten
Zustdnde gefiihrt haben. Territorial sind
diese Lizenzen regelméssig beschrankt,
umfassen aber bis zu 70 Lander. Die so-
genannten «upper middle income coun-
tries» und die «emerging economies»
sind i.d.R. allerdings nicht Teil des Li-
zenzgebietes (S. 238). Heute seien die
meisten dieser Lizenzen nicht (mehr)
royaltypflichtig, oder falls doch, liege
die Lizenzgebiihr zwischen 2 und 5%
(S.239). Die unter anderem durch diese
Massnahmen bewirkten Preissenkun-
gen hétten dazu gefiihrt, dass in «low-
and middle income countries» Ende
2009 6,65 Mio. Menschen Zugang zu
einer HIV-Aidstherapie erhielten, wih-
rend es 2003 noch lediglich 400000
waren (S. 229). Zumindest fiir die HIV-
Aidsmedikamente zieht der Autor, der
Mitarbeiter der WHO ist, eine positive
Bilanz. Fiir die Zukunft ist er verhalten
optimistisch*.

2 Gemass Fn. 1 wurde der Beitrag bereits pub-

liziert im von J. DE WERRA herausgegebenen
Buch «La propriété intellectuelle dans
'industrie pharmaceutique [Intellectual Pro-
perty in the Pharmaceutical Industry]», Genf
2012.

In drei Anhédngen zu seinem Beitrag gibt
BEYER eine konkrete Ubersicht {iber den In-
halt der einschldgigen Lizenzvertrige (soweit
bekannt) und iiber die Lander, welche von

24
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LoriN BRENNAN und JEFF DoDD
haben ihren Beitrag unter dem Titel «A
concept proposal for a model intellec-
tual property commercial law» gestellt.
Sie schlagen die Schaffung eines «Han-
delsrechts fiir geistiges Eigentum» als
Modellgesetz vor, allenfalls als «soft
law» in der Form eines «Legislative
Guide». Was die Form betrifft, so orien-
tieren sie sich an den bekannten Bei-
spielen, die von UNIDROIT und UN-
CITRAL entwickelt worden sind. Die
Autoren sind iiberzeugt, dass ein «IP
commercial law», grundsitzlich ver-
standen als dispositives Recht, sich
wegen der spezifischen Eigenheiten der
Vertrige iiber Geistiges Eigentum fast
schon aufdrange, und dass ein solcher
«Codex» das Leben der in diesem
Rechtsgebiet tatigen Akteure wesent-
lich erleichtern und die Transaktions-
kosten senken wiirde. Im vorgeschlage-
nen Modellgesetz wird bewusst nicht
nach verschiedenen Typen von geisti-
gem Eigentum differenziert. «<The goal
of the Model Law is to provide generic
terms that would apply to any type of IP
contract» (S. 264). Das soll nach der
Vorstellung der Autoren natiirlich nicht
ausschliessen, dass in einen individuel-
len Vertrag zu verschiedenen Im-
materialgiiterrechten differenzierende
Bestimmungen aufgenommen werden.
Das vorgeschlagene, elf Druckseiten
umfassende Modellgesetz ist wohl
durchdacht und verdient eine aufmerk-
same Lektiire. Mir scheint, dass sich der
Vorschlag fiir den Praktiker als niitz-
liche Checkliste bei der Gestaltung von
komplexeren Lizenzvertragen erweisen
konnte, was natiirlich nicht ausschlies-
sen soll, dass einzelne der vorgeschla-
genen Bestimmungen wortlich in einen
konkreten Vertrag iibernommen wer-
den koénnen (S. 269 ff.).

Auch der Beitrag von MARK REUT-
TER fiigt sich thematisch gut in den II.
Teil des Handbuches ein. Der in Ziirich

den Vertrédgen profitiert haben bzw. nach wie
vor profitieren.

tatige, als Spezialist zum Thema («In-
tellectual property licensing agree-
ments and bankruptcy») bestens
bekannte Rechtsanwalt, berichtet iiber
das traurige Schicksal der Lizenz-
vertrage im Konkurs. Er tut dies souve-
ran, einerseits indem er die involvierten
Interessen gewissermassen «iiber-na-
tional» analysiert und deren Legitima-
tion hinterfragt und andererseits, in-
dem er die nationalen Regelungen der
Schweiz, Deutschlands und der USA
rechtsvergleichend vorstellt, jeweils un-
terscheidend, ob der Lizenzgeber oder
der Lizenznehmer in Konkurs fallt und
(bis zu einem gewissen Grad) nach der
Art des Lizenzvertrages. Dabei stiitzt
sich REUTTER auf seine eigenen Erfah-
rungen auch in anderen Jurisdiktionen
und nicht zuletzt auf den AIPPI-Bericht
zu Q 190, wie er fiir den Goteborg-Kon-
gress im Oktober 2006 ausgearbeitet
wurde sowie auf den UNCITRAL «Legis-
lative Guide on Insolvency Law» (S. 282,
289)*. Spezielles Augenmerk richtet er
auf die fiir den Praktiker besonders
wichtige Frage, ob die gesetzlich vorge-
sehenen Folgen einer Konkurseroff-
nung durch geeignete Vertragsgestal-
tung, insbesondere durch die Aufnahme
von geeigneten «survival-» oder/und
«termination clauses» beeinflusst («aus-
getrickst») werden kénnen (S. 300 ff.).
Ebenfalls untersucht wird, inwieweit
die Eintragung einer Lizenz in das Re-
gister deren Schicksal im Konkurs des
Lizenzgebers zu beeinflussen vermag,
insbesondere ob in diesem Fall derje-
nige, der ein Immaterialgiiterrecht aus
dem Konkurs herauskauft, die eingetra-
genen Lizenz mit {ibernehmen muss
(S. 303 ff.). Zu dieser Frage beschrankt
sich REUTTER im Wesentlichen auf das
schweizerische Recht. Anschliessend
streift er die Frage des anwendbaren
Rechts. Besonderheiten ergeben sich
daraus, dass sowohl das Immaterial-
giiterrecht wie auch das Konkursrecht

% Vgl. zum Thema neuestens auch Les Nou-
velles, Dezember-Heft 2014.
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nach wie vor weitestgehend durch das
Territorialitatsprinzip beherrscht wer-
den, wihrend das (schweizerische)
IPRG fiir den Lizenzvertrag eine Rechts-
wabhl zulésst®. Gegebenenfalls erstreckt
sich diese allerdings nicht auf das lizen-
zierte Immaterialgiiterrecht selber und
sie erlaubt es auch nicht, das an-
wendbare Konkursrecht zu umgehen
(S. 306). Im letzten Abschnitt mit dem
Titel «Policy Perspectives» wirft der
Autor die Frage auf, ob in der heutigen
globalisierten Wirtschaft die Geltung
des Territorialitatsprinzips noch unein-
geschrankt berechtigt sei (S. 311). Fiir
die Fallkonstellation, dass der Lizenz-
geber in Konkurs gerét, tendiert der
Autor dazu, den Lizenznehmer wenigs-
tens unter gewissen Umstidnden besser
zu schiitzen, als dies heute der Fall ist.
Beispielsweise der Konkurs iiber Qi-
monda habe drastisch gezeigt, dass der
Konkurs des Lizenzgebers fiir den Li-
zenznehmer iiberaus einschneidende
Folgen haben kénne. REUTTER befiir-
wortet denn auch, dass im Register ein-
getragenen Lizenzen den Konkurs des
Lizenzgebers iiberleben sollen. Umge-
kehrt neigt er mit Bezug auf den Kon-
kurs des Lizenznehmers dazu, Lizenz-
rechte nicht anders zu behandeln als
andere Aktiven (S. 310f£.).

Sehr interessant ist auch der Bei-
trag von PEDRO A. DE MIGUEL ASENSIO,
der das auf internationale Lizenzver-
trage anwendbare Recht behandelt
(«The law governing international
intellectual property licensing agree-
ments [a conflict of laws analysis]»).
Auch fiir diesen Beitrag ist die territo-
riale Beschrankung der Geltung von
IP-Rechten von zentraler Bedeutung.
Einleitend zeigt der Autor anschaulich
auf, dass sich mit Bezug auf die Frage
des auf einen internationalen Vertrag
anwendbaren Rechts, dessen Hauptge-
genstand Immaterialgiiterrechte sind,

% Zur Frage des auf den Lizenzvertrag anwend-
baren Rechts vgl. den unmittelbar anschlies-
sende Beitrag von bE MIGUEL ASENSIO.
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sehr komplexe Fragen stellen, sodass er
den Parteien den dringenden Rat er-
teilt, sich auf das auf den Vertrag an-
wendbare Recht zu einigen. Da die Kon-
fliktregeln fiir die Immaterialgiiter-
rechte als solche zwingend zur
Anwendbarkeit der lex loci protectionis
fiihren, ist auf diese Fragen allerdings
trotz Rechtswahl nicht die lex contractus
anwendbar. Ebenso wenig kann mittels
Rechtswahl die Anwendbarkeit von
zwingenden Bestimmungen (etwa aus
dem Kartellrecht, dem Konsumenten-
recht oder dem auf Arbeitsvertrage an-
wendbaren Recht) ausgeschlossen wer-
den (S. 318 ff.). Im ausfiihrlichsten Teil
des Beitrages fiihrt DE MIGUEL ASENSIO
den Leser durch die Konfliktregeln fiir
den Fall, dass die Parteien eben doch
keine Rechtswahl getroffen haben. Im
Wesentlichen erldutert er auf sehr pré-
gnante Weise den Art. 4 der heute in der
EU geltenden Rom-I-Verordnung?. In
Art. 4 Abs. 1 werden gewisse Vertrags-
kategorien aufgezahlt, fiir die direkte
Regeln gelten. Ausdriicklich genannt
werden beispielsweise die Franchise-
Vertrage (lit. ) und die Vertriebsver-
trage (lit. f). Auf Erstere ist das Recht
des Staates anwendbar, in dem der
Franchisenehmer seinen gewo6hnlichen
Aufenthalt hat; auf Zweitere das Recht
des Staates, in dem der Vertriebshind-
ler seinen gewohnlichen Aufenthalt hat.
Der Autor weist darauf hin, dass noch
in einem Entwurf zu Art. 4 Abs. 1 (lit. f)
aus dem Jahre 2005 «contracts relating
to intellectual or industrial property
rights» ebenfalls als eigene Vertrags-
kategorie genannt wurden, wobei auf
diese Vertrage das Recht des Landes, in
welchem «the person who transfers or

%7 Verordnung [EG] Nr. 593/2008 des Euro-
pédischen Parlaments und Rates vom
17. Juni 2008 iiber das auf vertragliche
Schuldverhéltnisse anzuwendende Recht
(Rom-I). DE MIGUEL ASENsIO weist darauf
hin (321 f.), dass Art. 4 der Rom-I-Verord-
nung im Vergleich zu Art. 4 des Ubereinkom-
mens 80/934/EWG vom 19. Juni 1980 sig-
nifikant gedndert wurde.

assigns the rights has his habitual resi-
dence», hiatte anwendbar sein sollen?®.
Dieser Vorschlag wurde wieder fallen
gelassen, weil es unméglich schien, eine
Regel fiir die Zuordnung der in der Pra-
xis entwickelten vielféltigen Vertrags-
typen zu finden, die als «contracts rela-
ting to intellectual or industrial pro-
perty rights» gelten sollten (S. 323).
Spezielle Aufmerksamkeit widmet der
Autor im Lichte des «Falco»-Entschei-
des» des EuGH vom 23. April 2009% der
Frage, ob beziehungsweise inwiefern
Lizenzvertrage in die Kategorie der in
Art. 4 Abs. 1 lit. b Rom-I-Verordnung
speziell genannten Dienstleistungsver-
tréige fallen konnen®. DE MIGUEL ASEN-
sio halt dies dann fiir moglich, wenn
das dem Lizenznehmer gewéhrte Recht
zur Beniitzung eines Immaterialgutes
funktional der Verpflichtung einer Par-
tei zur Erbringung gewisser Dienstleis-
tungen untergeordnet ist, was bei
gewissen Forschungs-, Entwicklungs-
und Softwareentwicklungsvertrigen
der Fall sein konne. Gegebenenfalls ist
auf den Vertrag das Recht des Landes
anwendbar, wo der Dienstleistungser-
bringer seinen gewohnlichen Aufent-
halt hat (S. 324). Féllt ein Vertrag nicht
unter Abs. 1 oder werden die Bestand-
teile des Vertrages durch mehr als einen
der Buchstaben a bis h des Abs. 1 abge-
deckt, so unterliegt der Vertrag gemaéss
Art. 4 Abs. 2 dem Recht des Staates, in
dem die Partei, welche die fiir den Ver-
trag charakteristische Leistung erbringt,
ihren gewohnlichen Aufenthalt hat. Be-
kanntlich ist es weitherum anerkannt,
dass bei typischen Lizenzvertragen die
charakteristische Leistung durch den
Lizenzgeber erbracht wird. DE MIGUEL
AsgNs1o weist aber darauf hin, dass die
Auffassung, der Lizenznehmer erbringe

28 Seite 323 bei Fn. 16: COM (2005) 650 final.
2 Falco Privatstiftung und Thomas Rabitsch
gegen Gisela Weller-Lindhorst, C-533/07
(23. April 2009).

Zum Entscheid «Falco» ausfiihrlich auch der
Betrag von DE WERRA im III. Teil des Hand-
buches (siehe vorne).
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bei exklusiven Lizenzvertragen die cha-
rakteristische Leistung, an Boden
gewonnen habe. Gerade weil unter
«Lizenzvertrag» letztlich sehr Verschie-
denes verstanden werde, gebe es auch
Vertrédge, bei denen nicht verniinftig
entschieden werden koénne, welche
Partei die charakteristische Leistung
erbringe. Er pladiert deshalb dafiir
anzuerkennen, dass das Kriterium der
charakteristischen Leistung nicht in je-
dem Fall zu einer iiberzeugenden
Losung fiihre. Fiir den Fall, dass sich aus
der Gesamtheit der Umstinde ergebe,
dass ein Vertrag «eine offensichtlich
engere Verbindung zu einem anderen
als dem nach Abs. 1 oder 2 bestimmten
Staat» aufweist, ist geméss Abs. 3 von
Art. 4 das Recht dieses (anderen) Staa-
tes anzuwenden. Der Autor zeigt iiber-
zeugend auf, dass fiir die an sich eng
auszulegende «escape clause» bei den
Lizenzvertragen Bedarf bestehen kann.
Auch wenn das anwendbare Recht nach
den Abs. 1 oder 2 nicht bestimmt wer-
den kann, unterliegt der Vertrag gemaéss
Abs. 4 von Art. 4 dem Recht des Staates,
zu dem er die engste Verbindung auf-
weist. Als Beispiele nennt der Autor
«reciprocal agreements» oder «license
exchange contracts», die {iblicherweise
dann abgeschlossen werden, wenn die
am Vertrag beteiligten Parteien ihre Ge-
schéiftsaktivitdten gar nicht ausfithren
konnen, ohne die Rechte der anderen
zu verletzen. In einem weiteren Ab-
schnitt erwdhnt DE MIGUEL ASENSIO
interessante akademische Projekte, in
deren Rahmen in verschiedenen Re-
gionen der Welt versucht wird bzw.
wurde, «internationally accepted rules
on jurisdiction, choice of law and
enforcement of judgments» zu entwi-
ckeln. Die von HiLLMAN und O’'ROURKE
im Teil I. des Handbuchs vorgestellten
ALI Principles (vergleiche oben) sind
aus einem dieser Projekte entstanden.
Die «CLIP Principles»* wurden von

31 <www.cl-ip.eu>. DE MIGUEL ASENSIO gibt

sich in Fn. 25 als CLIP zugehorig zu erken-
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Spezialisten rund um das Max Planck
Institut fiir Geistiges Eigentum und
Internationales Privatrecht in Hamburg
wéhrend fast 10 Jahren entwickelt. An-
dere «Modell-Gesetze» wurden in Asien
erarbeitet und tragen Namen wie «Wa-
seda Principles», «Kopila Principles»
und «Japanese Transparency Princip-
les». Alle diese «principles» enthalten
spezielle Bestimmungen zum auf IP-
Vertrdge anwendbaren Recht. Thnen ist
gemeinsam, dass sie den «closest
connection test» flir die Bestimmung
des anwendbaren Rechts vorsehen
(S. 332 ff)%%. Im letzten Abschnitt
behandelt der Autor die zwingend
anwendbaren Bestimmungen, welche
jeder Rechtswahl und jeder anderen
Ankniipfungsregel vorgehen. Im Zu-
sammenhang mit Vertragen iiber IP-
Rechte sind bekanntlich kartellrecht-
liche sowie Bestimmungen, welche den
internationalen Handel mit Technolo-
gie (insbesondere mit «dual-use items»)
betreffen, von besonderer Bedeutung.
Umstritten ist, inwiefern Art. 9 der
Rom-I-Verordnung auch Bestimmungen
zum Schutz der schwicheren Partei
(zum Beispiel des Franchisenehmers,
des Arbeitnehmers oder des Schopfers
eines Werkes) als «overriding manda-
tory provisions» erfasst (S. 334 ff.).
Zwei Beitrdge von Schweizer Pro-
fessoren aus verschiedenen Genera-
tionen beschliessen den II. Teil des
Handbuchs. Unter dem Titel «Licensing
and arbitration» lasst FRANGOIS DESSE-
MONTET, Emeritus der Universititen
Lausanne und Freiburg den Leser gewis-

nen. Erist der Auffassung, die am 1. Dezem-
ber 2011 schlussendlich verabschiedete Ver-
sion der CLIP principles sei «a highly develo-
ped and balanced model» (S. 333).

Auf Seite 333 prasentiert DE MIGUEL ASENSIO
eine interessante, in den «CLIP-Principles»
enthaltene Konkretisierung des «closest con-
nection tests» fiir IP-Lizenzvertrage. Abgese-
hen davon, dass alle «principles» den «closest
connection test» fiir anwendbar erklaren,
unterscheiden sich die verschiedenen «prin-
ciples» aber in mancher Hinsicht stark: vgl.
S. 332.

32

sermassen mit den Augen eines erfah-
renen Schiedsrichters aufinternationale
Lizenzstreitigkeiten blicken: «We shall
focus on some of the most practical
questions with which arbitrators are
confronted when deciding on claims
that are made in connection with licen-
sing transactions» (S. 338). Das tut der
Autor in dem Sinne chronologisch, als
er in einem ersten Abschnitt typische
Streitthemen aufgreift, die sich noch
vor Abschluss des Lizenzvertrages er-
geben kdnnen, um mit jenem Thema zu
schliessen, das erfahrungsgeméiss am
héufigsten zu prozessualen Weiterun-
gen flihrt, ndmlich die Beendigung des
Lizenzvertrages. Eine weitere, sich hau-
fig ergebende Streitfrage ist, ob der
Lizenznehmer zur Beniitzung des lizen-
zierten Rechtes verpflichtet oder nur
berechtigt ist. Dieser Frage widmet der
Autor in etwa gleich viel Raum wie dem
Abschnitt zur Kiindigung aus wichtigem
Grund. Insgesamt zeichnet sich der Bei-
trag nicht nur durch die Anschaulich-
keit der Argumentation aus, die weit-
gehend auf Fussnoten verzichtet, son-
dern auch und insbesondere durch den
sehr schén demonstrierten «economic
approach». DESSEMONTET zeigt bei allen
behandelten Themen, nicht zuletzt
auch bei vermeintlich rein terminologi-
schen, wie der Frage, ob eine konkrete
Lizenz als exklusiv, semi-exklusiv, sole
oder simple zu verstehen ist, ganz
besonders aber bei der Frage, ob der
Lizenznehmer das ihm eingerdumte
Recht nutzen muss oder «nur» darf, dass
faire Losungen im Streitfall nur bei
gebiihrender Wiirdigung der «econo-
mics» gefunden werden konnen. Ab-
schliessend betont der Autor aufgrund
seiner Erfahrung als Schiedsrichter,
dass Lizenzstreitigkeiten ganz be-
sonders vielseitig seien und dass die
beteiligten Anwalte héufig versuchten,
«to be as creative in their advocacy as
the inventors or authors have been in
their technology or works», aber auch
dass ein Schiedsgericht einen kreativen
Approach garantiere, «as no hard and
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fast rules are to be found in most codi-
fications, and case law on licensing is
almost non-existent in many countries»
(S.352). Zu diesem programmatischen
Schluss steht die Einleitung in einem
gewissen Kontrast. Dort stellt DESSE-
MONTET namlich fest, dass von den ICC-
Schiedsfillen insgesamt jedes Jahr etwa
ein Fiinftel bis ein Sechstel Lizenz-
streitigkeiten seien, teilweise kombi-
niert mit Franchising, Joint-Ventures,
R&D-Vertrigen oder Auftragen zur Er-
stellung eines immaterialgiiterrechtlich
geschiitzten Werkes (S. 337).

JACQUES DE WERRA, der Heraus-
geber des Handbuches, entwickelt in
einem weiteren Beitrag «Global policies
for arbitrating intellectual properties
disputes»®®. Dieser Beitrag ist ein fun-
diertes Plddoyer fiir die Schiedsge-
richtsbarkeit in IP-bezogenen Streitig-
keiten, wobei der Autor einleitend und
in Ubereinstimmung mit DESSEMONTET
feststellt, dass IP-bezogene Streitig-
keiten mit internationalem Bezug
zunehmend mittels Schiedsgerichts-
barkeit erledigt wiirden. Die Staaten
seien mit steigender Tendenz bereit, die
Schiedsfahigkeit dieser Streitigkeiten
anzuerkennen. Es ist aber nach Auf-
fassung des Autors wesentlich, dass
globale Strategien zur Forderung der
Schiedsgerichtsbarkeit in IP-bezogenen
Angelegenheiten geschaffen und imple-
mentiert werden (S. 376). Zugunsten
der Schiedsgerichtsbarkeit macht pE
WERRA die bekannten Argumente gel-
tend und fiigt diesen einige hinzu. Ein
zusétzliches Argument sieht er (para-
doxerweise) in der Zunahme der staat-
lichen Spezialgerichte, insbesondere in
Patentsachen. Deren Zustandigkeit sei
héufig sehr eng, was das Bediirfnis nach

#  Gemdss einem Hinweis des Autors in Fn. 1 zu
seinem Beitrag basiert dieser auf einem Ar-
tikel, der unter dem Titel «Arbitrating Inter-
national Intellectual Property Disputes: Time
to Think Beyond the Issue of (Non-) Arbi-
trability», in International Business Law Jour-
nal/ Revue de Droit des Affaires Internatio-
nales (June 2012), S. 299 ff., erschienen ist.
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Streiterledigungsinstanzen mit breiter
Zustandigkeit, erst Recht in interna-
tionalen Angelegenheiten, vergrossere
(S. 354 f.). Was die Schiedsfahigkeit
von Giiltigkeits- beziehungsweise Nich-
tigkeitsklagen betrifft, liegt der Autor
wohl im internationalen Trend, wenn
er deren Zuléssigkeit vorbehaltslos be-
jaht, jedenfalls wenn dem Entscheid nur
Giiltigkeit inter partes zukommen soll.
Er rit den Parteien, die Zustédndigkeit
des Schiedsgerichts diesbeziiglich in
der Schiedsklausel ausdriicklich klarzu-
stellen, beziehungsweise ausdriicklich
auszuschliessen (S. 359 f.). Uberhaupt
rét er (ganz im Sinne jedes international
tatigen Praktikers), die Schiedsklausel
so zu formulieren, dass die Zustédndig-
keit des Schiedsgerichts nicht eng auf
Vertragsstreitigkeiten beschrankt wer-
den kann, sondern unzweideutig «the
universe of disputes arising out of or in
connection with the contract» erfasst
(S. 364, bei Fn. 38). Einen wichtigen
Vorteil der Schiedsgerichtsbarkeit sieht
der Autor ferner in der grosseren Frei-
heit der Parteien bei der Wahl des
anwendbaren Recht, beziehungsweise
in der Flexibilitat der Schiedsgerichte,
eine solche Rechtswahl zu akzeptieren.
Nach pe WERRA sollen die Parteien bei-
spielsweise verbindlich bestimmen kon-
nen, dass in einem internationalen
Kennzeichenstreit fiir die Frage der
Verwechselbarkeit von zwei Zeichen
das Recht eines bestimmten Landes
massgebend sein soll. Meines Erachtens
geht er zu Recht sogar so weit, dass die
Parteien fiir eine internationale Patent-
streitigkeit mit parallelen Schutzrech-
ten in mehreren Landern verbindlich
sollen vereinbaren konnen, dass das
Patentrecht eines einzigen Landes selbst
fiir die Frage der Giiltigkeit der Patente
zur Anwendung gelangen soll — immer
unter der Voraussetzung der Wirkung
des Urteils nur inter partes (S. 367 f.).
Grossere Flexibilitit der Schiedsge-
richte meint der Autor auch bei der Art
beziehungsweise dem Inhalt der zu
treffenden gerichtlichen Anordnungen

feststellen zu konnen (S. 371f.). Ander-
seits verschweigt DE WERRA nicht, dass
Schiedsklauseln auch gewisse Risiken
mit sich bringen, etwa hinsichtlich der
Vollstreckbarkeit des Urteils (S. 372 ff.)
oder bei der Anordnung vorsorglicher
Massnahmen (S. 369 f.). Insgesamt rat
er den Parteien beziehungsweise deren
Anwilten, in jedem Fall sorgfiltig zu
priifen, ob eine Schiedsvereinbarung
Sinn macht beziehungsweise wie eine
Schieds- und Rechtswahlklausel opti-
mal zu formulieren ist.

Das Handbuch ist ein beein-
druckendes Werk, das eine Vielzahl von
Aspekten des breiten Themas «Intellec-
tual Property Licensing» beleuchtet und
erortert. Die Beitrage sind durchwegs
auf hohem oder sehr hohem Niveau
angesiedelt. Die Zielsetzung, einen wis-
senschaftlichen Beitrag zur Identifi-
kation jener Elemente zu leisten, welche
«global betrachtet» ein «intellectual
property licensing agreement» ausma-
chen, wird erreicht. Das Handbuch
stellt gewiss auch einen Beitrag zur Dis-
kussion in Hinblick auf ein «global re-
gulatory framework on intellectual pro-
perty contract law» dar. Die Diskussion
ist allerdings erst eréffnet, und verschie-
dene Beitrage zeigen iiberdeutlich, wie
weit der Weg in Hinblick auf das Ziel
noch sein wird. Das ist aber kein Grund,
den Weg nicht in Angriff zu nehmen.
Auch der Weg von der ersten Fassung
der PVU iiber das EPU zum TRIPS oder
gar zur Verordnung [EU] Nr. 1257/2012
des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 17. Dezember 2012 iiber die
Umsetzung der Verstarkten Zusammen-
arbeit im Bereich der Schaffung eines
einheitlichen Patentschutzes war weit.
Wenn es etwas kritisch anzumerken
gibt, so vielleicht, dass das Handbuch
zwar eine Fundgrube mit viel sehr inter-
essantem Material darstellt, dass der
Leser aber — wohl gerade, weil den
Autoren grosse Freiheit belassen wurde
—in der Fiille und Vielfaltigkeit des we-
nig strukturierten Materials zu ertrin-
ken droht bzw. den «roten Faden» nicht
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immer ohne Weiteres findet. Diese Ge-
fahr wére weniger gross, wenn das
Handbuch Querverweise zwischen den
einzelnen Beitragen enthalten wiirde.
Diese fehlen leider vollig. Gerade jene
Leser, die sich vielleicht (zunéchst) nur
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fiir einen bestimmten Beitrag interes-
sieren, werden gar nicht realisieren, wie
eng die Zusammenhéinge zwischen ge-
wissen Beitrdgen sind, wie dicht das
ausgebreitete Material m.a.W. gewoben
ist. Dieser Mangel wird durch das aus-

fiithrliche Stichwortverzeichnis nicht
kompensiert, erst recht nicht durch das
Inhaltsverzeichnis, das lediglich eine
lockere Klammer um das préasentierte
Material bildet.
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