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Verfolgt man die Rechtsentwicklungen im Bereich des internationalen Immaterial-
guterrechts, stellt man fest, dass immer wieder Anstrengungen unternommen wer-
den, um die Durchsetzung von Immaterialguterrechten - in den letzten Jahren ver-
mehrt von Patenten und Urheberrechten® - zu fordern und auf internationaler
Ebene zu erleichtern, der grenziiberschreitenden Nutzung solcher Rechte jedoch

Zu erwahnen sind u.a. die Arbeiten der OMPI und der WTO zur Weiterentwicklung des Patent-
rechts, die Anstrengungen zur Errichtung eines europadischen Patentsystems sowie die Harmo-
nisierungsabkommen im Bereich der Urheberrechte und verwandten Schutzrechte, vgl. diesbe-
zliglich Lucas VON WATTENWYL, Wie weiter mit dem geistigen Eigentum? Rechtspolitische
Tendenzen und Entwicklungen im internationalen Immaterialgiiterrecht 15 Jahre nach Inkraft-

treten des WTO/TRIPS-Abkommens, in: sic! 2010, S. 557 ff.
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wenig Achtung geschenkt wird. Obwohl Lizenzvereinbarungen im internationalen
Handel eine wichtige Rolle einnehmen und weltweit zum Innovationsschutz und
Technologietransfer beitragen, enthalten internationale Abkommen zum Schutz des
geistigen Eigentums kaum Kollisionsnormen zur Nutzung von Immaterialgiiterrech-
ten.

Dem Territorialitatsprinzip zufolge sehen die meisten Rechtsordnungen fur die An-
kniipfung von internationalen Lizenzvereinbarungen die Anwendung des Rechts des
Schutzlandes fiir Fragen des verfligungsrechtlichen Teils des Lizenzvertrages (sog.
Immaterialgiiterstatut) mit der Moglichkeit einer separaten vertragsrechtlichen An-
kniipfung fiir dessen obligatorischen Teil (sog. Vertragsstatut) vor. Diese gespaltene
Ankniipfung ist sowohl aus Griinden der Rechtssicherheit sowie der Rechtsgleichheit
problematisch, da sie keine einheitliche Gestaltung der Rechte und Pflichten der
Parteien erlaubt. Insbesondere fdllt der Umfang der Rechte des Lizenznehmers und
dessen Schranken in jedem Schutzland unterschiedlich aus, was eine einheitliche
Rechtsposition gegeniiber Geschaftspartnern und Dritten von vornherein unmdoglich
macht.

Schweizerische Autoren haben die gespaltene Ankniipfung von internationalen Li-
zenzvertragen wiederholt kritisiert. Ansatze alternativer Anknilipfungen werden
jedoch selten aufgezeigt.? Zudem werden schweizerische Gerichte selten dazu ange-
rufen, internationale Lizenzvereinbarungen zu beurteilen oder zu vollstrecken.?
Durch die Einfiihrung des Bundespatentgerichts®, das in Zukunft fiir die Mehrheit
der Lizenzstreitigkeiten im Bereich des Patentrechts zustandig sein wird, sowie der
Schweizerischen Zivilprozessordnung, welche einheitliche Regeln fiir alle Bereiche
des Immaterialgiiterrechts eingefiihrt hat (in Kraft seit dem 1. Januar 2011), werden
klare Anforderungen an eine konsequente und international durchsetzbare Ge-

2 Vgl. in Bezug auf Rechtsinhaberschaft und andere Nutzungsberechtigungen in Urheberrechts-
vertragen FELIX LOCHER, Das Internationale Privat- und Zivilprozessrecht der Immaterialguter-
rechte aus urheberrechtlicher Sicht, Ziirich 1993, S. 39 ff. Problemlésungsansatze befinden sich
auch im (konservativen) Projekt des American Law Institute, vgl. diesbeziiglich FRANGOIS DESSE-
MONTET, Les Principes de I'American Law Institute pour les litiges internationaux de propriété
intellectuelle, in: sic! 2009, S.290ff; s. ebenfalls die (unklar formulierte) Verordnung
Nr. 864/2007 des europdischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 iiber das auf aus-
servertragliche Schuldverhéltnisse anzuwendende Recht (Rom II-VO, insb. Art. 8), vgl. diesbe-
ziiglich RoLF SAck, Das IPR des geistigen Eigentums nach der Rom [I-VO, in: WPR 11/2008,
S. 1405 ff.

3 Das internationale Privatrecht des Immaterialgiiterrechts ist selten Gegenstand von Gerichtsur-
teilen. Vgl. auch DANIEL GIRSBERGER, Schutzrechte und Kollisionsrecht? Echte oder nur Schein-
probleme?, in: sic! 2008 Sonderheft, S. 48.

4 Das Bundespatentgericht wird seine Tatigkeit Anfang Januar 2012 aufnehmen. Zum Verfahren
vor dem Bundespatentgericht s. das Bundesgesetz tiber das Bundespatentgericht vom 20. Marz
2009 (Patentgerichtsgesetz, PatGG, SR 173.41).
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richtspraxis gestellt. Ebenfalls werden einheitliche Regelungen fiir Schiedsverfahren
betreffend Immaterialgiiterrechte von Bedeutung sein.

In der Folge wird die Autorin versuchen, das Spannungsfeld zwischen der Ankntip-
fung an das Vertragsstatut und der Ankniipfung an das Immaterialgiterstatut sowie
dessen Rechtsfolgen fiir die Gestaltung und Durchsetzung internationaler Lizenzver-
einbarungen darzulegen (Ziffer Il nachfolgend) und Ansatze zur Uberwindung einer
widerspriichlichen Rechtsanwendung aufzuzeigen (Ziffer Ill nachfolgend). Dabei
wird sie auf das kollisionsrechtliche Instrument der «Eingriffsnormen» zurlickgreifen
(iffer IV nachfolgend).

Il. Vertragsstatut v. Immaterialgiiterstatut

Im schweizerischen Recht sind Lizenzvertrage keine definierten Vertragstypen.
Grundsatzlich stellen sie Vertrage dar, an welchen mindestens zwei Parteien, ein
Lizenzgeber und ein Lizenznehmer, beteiligt sind. Das Vertragsverhaltnis ist auf eine
bestimmte oder unbestimmte Dauer festgelegt und der Vertragsgegenstand um-
fasst absolute (Marken-, Patent-, Design- oder Urheberrechte) oder faktische Rechte
(Know-how oder Fabrikations- und Geschaftsgeheimnisse), in Bezug auf welche der
Lizenzgeber den Lizenznehmer zur beschrankten oder unbeschrankten Nutzung, in
der Regel mit der Verpflichtung einer Gegenleistung, ermiachtigt.®

Liegt im konkreten Fall ein internationales Lizenzverhaltnis vor, indem beispielsweise
ein Vertrag zwischen einem Lizenzgeber und einem Lizenznehmer mit Wohnsitz in
unterschiedlichen Staaten abgeschlossen wird,® dann bestimmt sich das anwendba-
re Recht nach den Grundsatzen des internationalen Privatrechts.

A. Die Ankniipfung vertragsrechtlicher Fragen

Art. 122 IPRG regelt die Frage, welches Recht schweizerische Gerichte auf internatio-
nale Lizenzvertrage anzuwenden haben und legt fest, dass diese Vertrage grundsatz-
lich nach dem Recht des Staates zu beurteilen sind, in dem derjenige, der die Benut-

5 Vgl. RETO M. HiLTY, Lizenzvertragsrecht, Systematisierung und Typisierung aus schutz- und
schuldrechtlicher Sicht, Bern 2001, S. 6 f.

6 Zur Internationalitat des Sachverhalts s. statt vieler ANTON K. SCHNYDER/PASCAL GROLIMUND, Basler
Kommentar zum IPRG, 2. Aufl. Basel 2007, Art. 1 Rz. 1 ff.
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zung am Immaterialgiiterrecht” einrdumt, also der Lizenzgeber, seinen gewdhn-
lichen Aufenthalt hat (Art. 122 Abs. 1 IPRG).2

Neben dieser objektiven Ankniipfung besteht auch die Moglichkeit einer subjektiven
Ankniipfung durch eine Rechtswahl der Parteien (Art. 122 Abs. 2 IPRG). Bei interna-
tionalen Lizenzvereinbarungen unter Geschaftsleuten stellt die Rechtswahl die Regel
dar.? Gerade weil auf internationaler Ebene unterschiedliche materiell-rechtliche
Regelungen zur Beurteilung von Lizenzvertragen® bestehen, versuchen sich Ge-
schaftsleute durch eine Rechtswahl der unterschiedlichen und teilweise unvorher-
sehbaren Praxis der Gerichte zu entziehen.

Der sachliche Anwendungsbereich von Art. 122 IPRG umfasst jedoch einzig das Ver-
tragsstatut, also den obligatorischen Teil des Lizenzvertrags, und regelt somit aus-
schliesslich die gegenseitigen Vertragsrechte und -pflichten zwischen den Parteien.**
Dem Vertragsstatut unterliegen ebenfalls alle mit dem Vertragsverhaltnis zwischen
Lizenzgeber und Lizenznehmer zusammenhangenden Fragen, also das Zustande-
kommen und die Beendigung des Vertrags sowie die Fragen der Unmoéglichkeit der
Leistung, der Erfiillung oder Nichterfullung der Vertragspflichten, der Vertraulichkeit
und alle weiteren allgemeinen Vertragsbestimmungen.

Fir internationale Vertrage zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ist eine ar-
beitsvertragsrechtliche Sonderankniipfung vorgesehen (Art. 122 Abs. 3 IPRG).

7 Unter den Begriff des Immaterialgiiterrechts nach Art. 122 IPRG ist gemdss VISCHER auch das
«Know-how» zu subsumieren, vgl. FRANK VISCHER, Patent und Patenlizenz in ihren internationa-
len Bezligen, in: Christoph Bertschinger et al. (Hrsg.), Schweizerisches und europdisches Patent-
recht, Basel 2002, S. 68. Zur Qualifikation als Immaterialgiiterrecht nach der lex causae vgl. ROLF
BAR, Das Internationale Privatrecht (Kollisionsrecht) des Immaterialgiiterrechts und des Wett-
bewerbsrechts, SIWR, I/1 Basel 202, S. 129 ff.

8 Nach Meinung gewisser Autoren besteht neben der Regelung von Art. 122 IPRG die Moglichkeit
abweichender Ankniipfungen, insb. wenn die lizenzierten Immaterialgiiterrechte in verschiede-
nen Landern geschitzt oder genitzt werden, s. KAMEN TROLLER, Manuel du droit suisse des biens
immatériels, 2. Band, Basel und Frankfurt am Main 1996, S. 1204 ff.

®  Lizenzvereinbarungen, die mit Konsumenten abgeschlossen werden, unterstehen zwingend der
objektiven Ankniipfung von Art. 120 IPRG. Eine Rechtswahl ist hier nicht zulassig.

10 vgl|. AIPPI Entschliessung Frage Q190 — Vertrage Uliber Schutzrechte des geistigen Eigentums
(Ubertragung und Lizenzen) und dritte Parteien, aufrufbar unter www.aippi.org.

11 Vgl. GION JEGHER/DAVID VASELLA, Basler Kommentar zum IPRG, 2. Aufl. Basel 2007, Art. 122 Rz. 10
und 13; BERNARD DuTOIT, Droit international privé suisse, commentaire de la loi fédérale du
18 décembre 1987, 4. Aufl. Basel/Genf/Miinchen 2005, Art. 122 Rz. 5; a.M. FRANK VISCHER, Zlir-
cher Kommentar zum IPRG, 2. Aufl. Ziirich 2004, Art. 122 Rz. 12.
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B. Die Ankniipfung immaterialgiiterrechtlicher Fragen

Das Vertragsstatut im Sinne von Art. 122 Abs. 1 IPRG hat von vornherein einen be-
schrankten Anwendungsbereich. Denn der eigentliche Kern einer Lizenzvereinba-
rung, also die mit dem lizenzierten Immaterialgiiterrecht zusammenhangenden
Fragen, untersteht zwingend dem Immaterialgiiterstatut.??

Der Spaltungstheorie zufolge regelt namlich das Immaterialgiterstatut den verfi-
gungsrechtlichen Teil des Lizenzvertrags. Fragen zur Entstehung (bzw. zur Beendi-
gung)®3 und zum Umfang der Schutzrechte, Fragen betreffend die Nutzung von Im-
materialgliterrechten - durch Abtretung oder Lizenzierung -* sowie Fragen im
Zusammenhang mit dem Umfang der dem Lizenznehmer eingeraumten Nutzungs-
und Verteidigungsrechte® sind Teil des Immaterialgiterstatuts.’® Diese Rechtsfra-
gen bestimmen sich gemass Art. 110 Abs. 1 IPRG allein nach dem Recht des Landes,
fir welches der Schutz der Immaterialgiiterrechte beansprucht wird (sog. Schutz-
landprinzip). Das Recht des Schutzlandes (lex loci protectionis) entscheidet allein tiber
samtliche Fragen, welche die Wirkungen des Lizenzvertrags gegeniber Dritten
betreffen. Vereinbaren die Parteien beispielsweise, dass der Lizenznehmer jede von
ihm gewtlinschte Anpassung des Lizenzgegenstands vornehmen kann, so darf er dies
nur dann tun, wenn das jeweils anwendbare Urheberrecht und die dort vorgesehe-
nen Schranken der Urheberpersonlichkeit ihm dies gestatten. In jedem Land, in wel-
chem der Lizenzgegenstand veroéffentlicht wird, konnte somit eine andere Anpas-
sung des Lizenzobjekts erlaubt sein, was die Parteien weder direkt selber noch
indirekt durch eine Rechtswahl verbindlich bestimmen kénnen.

Die vom schweizerischen Kollisionsrecht vorgesehene Moglichkeit, bei Verletzungen
von Immaterialgiiterrechten nach dem Eintritt des schadigenden Ereignisses das
Recht am Gerichtsort zu wahlen (Art. 110 Abs. 2 IPRG)Y’, stellt dabei keine Alterna-
tive dar.’® Sie findet namlich nur bei Verletzungsklagen Anwendung?®, bei welchen

12 Vgl. URs ZENHAUSERN, Der internationale Lizenzvertrag, Freiburg 1991, S. 96.
13 S, Botschaft zum IPRG vom 10. November 1982, BBl 1983 | 399.

14 Vgl. FRANK VISCHER/LUCIUS HUBER/DAVID OSER, Internationales Vertragsrecht, 2. Aufl. Bern 2000,
S.279 mw.H.

15 Vgl. KURT SIEHR, Das Urheberrecht in neuen IPR-Kodifikationen, in: UFITA (108) 1988, 208; LOCHER
(Fn.2),S. 49.

16 Gesondert anzukniipfen sind einerseits Rechtsfragen zum Verfligungsgeschaft liber das Imma-
terialgliterrecht und andererseits alle Fragen, fiir welche eine Koordination mit dem Schutz-
landrecht notwendig ist, vgl. BAR (Fn. 7), S. 153.

17 Im Sinne einer lex specialis zur Rechtswahlméglichkeit nach Art. 132 IPRG.

18 A M. LOCHER (Fn. 2),S. 33.

19 Statt vieler GION JEGHER, Basler Kommentar zum IPRG, 2. Aufl. Basel 2007, Art. 110 Rz. 29 ff. Bei
Urheberrechtsverletzungen ist zudem fraglich, ob der Handlungs- und/oder der Erfolgsort fiir
die Bestimmung des Geltungsbereichs des Schutzlands massgebend ist, vgl. PASCAL FEHL-
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die angeschuldigte Partei meistens kein Interesse daran hat, das Verfahren auf ir-
gendeine Art und Weise zu erleichtern.?’ Ausserdem kann sie nur diejenigen Rechts-
fragen regeln, die nicht dem Immaterialgiiterstatut vorbehalten sind, also die Fragen
der Beseitigung und Unterlassung, des Schadenersatzes sowie der Gewinnherausga-
be.2!

Die zwingende Anwendung des Schutzlandprinzips wird damit begriindet, dass die
meisten Staaten selbstandig bestimmen und weiterhin bestimmen sollen, ob und
unter welchen Voraussetzungen sie den Inhabern von Immaterialgiterrechten auf
inrem Gebiet Ausschliesslichkeitsrechte verleihen. Sogenannte internationale Mar-
ken bestehen beispielsweise auch nur aus einem Buindel nationaler Marken, die aus
einer einzigen Markenanmeldung stammen; dem Inhaber einer solchen internatio-
nalen Marke wird der Rechtsschutz fiir jedes Land separat und in unterschiedlichem
Umfang gewahrt.?? Der Technologieschutz und das damit verbundene Immaterial-
guterrecht werden kraft Souveranitat eines Staates verliehen und sind Ausdruck der
Wirtschaftspolitik eines jeden Landes. Dies hat zur Folge, dass bei internationalen
Sachverhalten der Klager nur die Anwendung der Rechtsordnung desjenigen Staates
anrufen kann, welche ihm fiir sein Gebiet Ausschliesslichkeitsrechte gewdahrt.?* Die
kollisionsrechtliche Ankniipfung des Immaterialgiiterstatuts an das Schutzland ist
somit eng mit dem Territorialitatsprinzip verbunden.

Die Schutzlandanknipfung ist nicht nur in der schweizerischen Gesetzgebung, son-
dern auch in der Gesetzgebung der meisten kontinentaleuropaischen Lander veran-
kert und wird von der Doktrin teilweise und in Bezug auf einzelne Immaterialguter-
rechte kritisiert.* Mit der Verbreitung des Internets, das bekanntlich keine natio-
nalen Grenzen kennt, ist vermehrt eine Anknlpfung des Urheberrechts an das

BAUM/STEPHANIE S. LATTMANN, Schranken und anwendbares Recht bei Urheberrechtsverletzungen
auf dem Internet, in: sic! 2009/5, S. 375 f.

20 Vgl. TROLLER (Fn. 8), S. 1192 f.

21 Wenn aus einem bestimmten Verhalten die Verletzung von Schutznormen mehrerer Rechts-
ordnungen resultiert, bspw. beim Vertrieb von patentgeschiitzten Waren, kénnen die Parteien
das Recht am Gerichtsort des Wohnsitzes des Schadigers wahlen. Diese Rechtswahl steht aber
nur fiir die Frage der Rechtsfolgen offen, denn ob das Schutzrecht liberhaupt besteht und ob es
verletzt worden ist, ist einzig nach dem Recht des Schutzlandes zu beurteilen. Vgl. VISCHER
(Fn. 7), S. 61; BAR (Fn. 7), S. 144; RETO M. HILTY, Urheberrecht, Bern 2011, S. 389.

22 Auch die Gemeinschaftsmarke folgt dem Territorialitdtsprinzip. Der Unterschied liegt darin,
dass das Schutzland dem Gebiet der Europaischen Gemeinschaft entspricht, vgl. Art. 1 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 iiber die Gemeinschaftsmarke (ABI.
EG Nr.L11vom 14.Januar 1994, S. 1).

2 Vgl. VISCHER (Fn. 11), Vor Art. 109-111, Rz. 5 ff.

24 Kritische Bewertung der Ankniipfung von Lizenzvertrdgen bei ZENHAUSERN (Fn. 12), S. 104 ff. Zur
Anknulpfung an das Schutzland bei Verletzungen von Urheberrechten (sog. Ubiquitatsproble-
matik) vgl. BAR (Fn. 7), S. 146 ff.; GIRSBERGER (Fn. 3),S. 50 f.
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Ursprungsland propagiert worden (sog. Ursprungslandprinzip).*> Dabei wird gefor-
dert, dass das Bestehen von Urheberrechten, aber auch dessen Inhalt und Umfang
nach dem Recht des Ursprungslands (lex originis) bestimmt werden sollte. Damit
sollte den Schwierigkeiten bei der grenziiberschreitenden Verwertung von Urheber-
rechten entgegengewirkt werden.?®

Trotz dieser Anstrengungen spricht sich die schweizerische Doktrin heute mehrheit-
lich fiir eine Ankniipfung an das Schutzland fiir alle absoluten Immaterialgiiterrech-
te aus.?” Das Bundesgericht konnte die Frage fiir den Bereich der Internetverletzun-
gen bis anhin offenlassen.?®

C. Die getrennte Ankniipfung von Lizenzvereinbarungen mit
Auswirkungen in mehreren Staaten

Internationale Lizenzvereinbarungen zeigen ihre Auswirkungen regelmassig in meh-
reren Staaten, entweder weil das lizenzierte Technologieprodukt in verschiedenen
Landern, oft gleichzeitig, hergestellt wird oder weil es auf unterschiedlichen Markten
vertrieben wird. Weltweite oder mehrstaatliche Lizenzen - seien es einseitige oder
auch zwischen den Parteien gegenseitige Lizenzvereinbarungen - sind namlich heu-
te die Regel. Fiir Lizenzgeber und Lizenznehmer ist daher entscheidend, den genauen
Umfang ihrer Rechte fiir alle betroffenen Lander im Voraus zu kennen und selber zu
regeln, soweit das Immaterialgiiterstatut dies Uberhaupt zuldsst.

Bei Herstellungslizenzen, also bei Lizenzvereinbarungen, aufgrund welcher der Li-
zenznehmer das Recht erhalt, aus einer Technologie ein Produkt marktreif zu entwi-

25 Vgl. GERALD SPINDLER, Die kollisionsrechtliche Behandlung von Urheberrechtsverletzungen im
Internet, in: IPRax 2003, S. 412 ff. Zur Problematik des Schutzlandprinzips fiir Rechtshandlungen
im Internet vgl. u.a. FRANCOIS DESSEMONTET, Internet, le droit d'auteur et le droit international pri-
Vvé, in: SJIZ 1996, S. 293 f.; DAVID ROSENTHAL, Das auf unerlaubte Handlungen im Internet an-
wendbare Recht am Beispiel des Schweizer IPR, AJP 1997, S. 1340 ff.; LUKAS BUHLER, Schweizeri-
sches und internationales Urheberrecht im Internet, Freiburg 1999; CATHERINE METTRAUX
KAUTHEN, La loi applicable entre droit d'auteur et droit des contrats — Etude des rattachements
en matiére de droit d'auteur et de droits voisins y compris la question de la titularité des droits,
Zirich 2003.

26 Prominent HAIMO SCHACK, Das auf (formlose) Immaterialgiterrechte anwendbare Recht nach
Rom Il, in: Dietmar Baegte et al. (Hrsg.), Die richtige Ordnung, Festschrift fiir Jan Kropholler zum
70. Geburtstag, Tiibingen 2008, S. 651 ff.

27 S, zusammenfassend fir die schweizerische Doktrin JEGHER/VASELLA (Fn.11), Art. 122 Rz.11f.
Eine Uberpriifung des Schutzlandprinzips in Bezug auf Internetverletzungen - in casu Google-
Bildsuchmaschine-Entscheid - findet sich in FEHLBAUM/ LATTMANN (Fn. 19), S. 370 ff. Zum Gel-
tungsbereich der Ankniipfung nach dem deutschen und EU-Recht s. JOSEF DRexL, Miinchener
Kommentar zum Biirgerlichen Gesetzbuch, 5. Aufl. Miinchen 2010, Bd. 11, Internationales Im-
materialgiiterrecht, Rz. 6 ff. (zum Schutzlandprinzip) und 140 ff. (zur Rom 1I-VO).

28 Vgl. BGer. 06.03.2007, 4C.341/2005, E. 4.1 zur Zustandigkeit am Erfolgsort bei Internetdelikten.
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ckeln, es herzustellen und auf den Markt zu bringen, muss der Lizenznehmer wissen,
ob und in welchem Umfang seine Lizenzrechte ihm erlauben, Unterlizenzen zu ertei-
len sowie Unterlieferanten zu beauftragen bzw. seinen technologischen Vorteil ge-
gen Dritte zu verteidigen. Obwohl sowohl Lizenzgeber als auch Lizenznehmer wis-
sen, dass Entwicklungs-, Herstellungs- und Marktzulassungsverfahren selten vom
Lizenznehmer alleine bewadltigt werden kénnen und der Einsatz von Dritten daher
vertraglich geregelt werden sollte, werden diese Fragestellungen im Lizenzvertrag
selten angesprochen. Bei der Komplexitdt von Technologieprodukten ist es schwie-
rig, den Bedarf an Spezialisten im Voraus zu planen, so dass man sich dabei auf die
Vernunft und das Verstiandnis der Geschaftspartner und auf die Bestimmungen des
anwendbaren Rechts verldsst. Das anwendbare Recht ist, soweit der Umfang der
erteilten Nutzungsrechte betroffen ist, das Recht des jeweiligen Beniitzungsstaates.
Die einzelnen Bestimmungen kénnen aber in Bezug auf den Umfang der Rechte des
Lizenznehmers in den einzelnen Landern verschieden ausfallen,?® was den Interessen
der Rechtssicherheit und der Parteiautonomie entgegensteht.

Auch bei Vertriebslizenzen, bei welchen grenziberschreitende Verletzungstatbe-
stande eine entscheidende Rolle spielen, hat die objektive Anknilpfung an das
Schutzland die Anwendung verschiedener Rechtsordnungen und eine kiinstliche
Aufteilung des Schutzumfanges der Immaterialgliterrechte in den einzelnen Landern
zur Folge. Eine solche Schutzaufteilung ist problematisch, da der Inhaber der Imma-
terialglterrechte, bzw. sein Lizenznehmer, nicht davon ausgehen kann, dass er einen
einheitlichen und gleichzeitigen Schutz seiner Rechte erhalt. Er muss also hinneh-
men, seine Rechte in jedem Land einzeln mit grossem Aufwand, hohen Kosten und
mit unterschiedlichen Erfolgschancen zu verteidigen. So kann gegen die Verletzung
eines EP-Patents durch Gesellschaften eines gleichen Unternehmens, welche Sitze in
verschiedenen Landern der Europdischen Union haben, nicht einheitlich und vor dem
gleichen Gerichtsstand vorgegangen werden, da ein EP-Patent nach dem nationalen
Recht eines jeden Vertragsstaates beurteilt wird, fir welchen dieses erteilt worden
ist. Dass die beklagten Unternehmen dem gleichen Konzern angehdrten, und daher
zwischen ihnen eine enge Verbindung bestehe, dndere nichts an der Tatsache, dass
fur Verletzungsklagen einzig das Schutzlandprinzip gelte.3® Weil die Aktivlegitima-
tion der Lizenznehmer gegen Verletzungen von Immaterialgliterrechten vorzuge-

29 Gerade beziiglich dem Beiziehen von Unterlieferanten und Konsulenten sehen die nationalen
Gesetzgebungen unterschiedliche Losungen vor, die zudem einer Konkretisierung aufgrund der
Rechtsprechung bediirfen. S. zum Bediirfnis einheitlicher Grundsdtze AIPPI Resolution 1994BA
«Der Einfluss der Mitinhaberschaft an Rechten des Geistigen Eigentums auf deren Verwer-
tung», aufrufbar unter www.aippi.org. Wenn nach schweizerischem Recht grundsatzlich das
Beiziehen von Unterlieferanten als Erfiillungsgehilfen als zuldssig erachtet wird, ist die Frage
der Zul3ssigkeit von Unterlizenzen ohne Zustimmung des Lizenzgebers in der Lehre und Recht-
sprechung kontrovers, s. HILTY (Fn. 5), S. 758 ff.

30 S.EuGH 13.Juli 2006, Roche Nederland BV vs. Frederick Primus ua, C-539/09 Slg 2006 1-06.
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hen, von Land zu Land unterschiedlich ist,3* kénnen Lizenzgeber und Lizenznehmer -
trotz der Erteilung der gleichen Lizenzrechte fiir alle Lizenzgebiete — nicht wissen,
wer mit welchen Mitteln und in welchem Umfang gegen Verletzungen der lizenzier-
ten Immaterialgiterrechte vorgehen darf. Dies fiihrt zu einer grossen Rechtsunsi-
cherheit nicht nur fir die betroffenen Vertragsparteien, sondern auch fiir deren
Vertragspartner, Unterlieferanten und Vertriebshandler.

Aufgrund der unangemessenen Ergebnisse der Spaltungstheorie beflirworten Ver-
treter der Einheitslehre eine einheitliche Ankniipfung des Vertragsstatuts und des
Immaterialgiiterstatuts. Begriindet wird diese Forderung dadurch, dass das Ver-
pflichtungs- und das Verfligungsgeschaft in der Regel im gleichen Vertrag geregelt
werden und daher parallel laufen sollten.3? Beflirwortet wird dabei eine Ankniipfung
an das Recht des Schuldners der charakteristischen Leistung.?® Vor allem fiir die im
Internet abgeschlossenen Vertrage ist nach Meinung mehrerer Autoren eine strikte
Bertiicksichtigung des Territorialitatsprinzips nicht gerechtfertigt.*

In diesem Sinne und in einem weiteren Schritt stellt sich die Frage, ob den Vertrags-
parteien nicht erlaubt werden sollte, sich fiir eine einheitliche und allgemein giiltige
Losung aller mit der Lizenzvereinbarung verbundenen Rechtsfragen nach Massgabe
des von ihnen gewahlten Rechts zu entscheiden. Zumindest fiir die Falle, bei wel-
chen sich die Vertragsparteien durch eine Rechtswahl Rechtssicherheit wiinschen -
und dies ist bei der Mehrheit der internationalen Lizenzvertrage, die nicht mit Kon-
sumenten abgeschlossen werden, der Fall -, konnte der Gleichlauf von Vertrags- und
Immaterialguterstatut eine mogliche Alternativisung darstellen.

31 Ein ausschliesslicher Lizenznehmer hat nach schweizerischem Recht ein selbstandiges Klage-
recht auf Unterlassung, Beseitigung und auf Schadenersatz, aber kein Klagerecht auf Feststel-
lung (s. bspw. im Patentrecht Art. 75 i.V.m. Art. 72 und 73 PatG), dies auch wenn Verletzungs-
klagen und negative Feststellungsklagen eigentlich funktionell identisch sind. Vgl. zu dieser
Problematik GIRSBERGER (Fn. 3), S.52f. und der dort besprochene Fall GAT vs. LUK, EuGH vom
13.Juli 2006, C-4/03 Slg. 2006 1-6509.

32 Vgl. VISCHER/HUBER/OSER (Fn. 14), S. 280.

33 Vgl. DuTOIT (FN. 11), Art. 122 Rz. 9bis.

34 Vgl. FRANGOIS DESSEMONTET, Le droit applicable a la propriété intellectuelle dans le cyber-espace,
Jusletter vom 8. Januar 2001 aufrufbar unter www jusletter.weblaw.ch.
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lll. Die akzessorische Ankniipfung an das von den Parteien
gewadhlte Recht - ein Ansatz zur Diskussion

Im internationalen Vertragsrecht ist das Prinzip der freien Rechtswahl allgemein
anerkannt und unumstritten.> Im schweizerischen Kollisionsrecht stellt die subjek-
tive Ankniipfung die Grundankniipfung dar. Die Beschrankungen gemass Art. 120 ff.
IPRG bilden dagegen eigentliche Ausnahmen; die primdre Anwendung der Rechts-
wahl wird nicht in Frage gestellt.?

A. Die kollisionsrechtliche Parteiautonomie

Die Anerkennung der kollisionsrechtlichen Parteiautonomie entspricht dem Bedurf-
nis der Parteien nach der Vorhersehbarkeit des anwendbaren Rechts. Die auf den
Vertrag anwendbaren Rechtsprinzipien kénnen bereits beim Vertragsabschluss ver-
bindlich festgelegt werden, was dem Gedanken der Rechtssicherheit am besten ent-
spricht.3” Diese Rechtssicherheit liegt nicht nur im Interesse der Parteien, sondern
auch in dem aller Dritten, die mit den Vertragsparteien selbst Vertrage in Bezug auf
die vereinbarten Lizenzrechte, beispielsweise Liefer-, Unterlizenz- oder Vertriebsver-
trage, abgeschlossen haben.

Internationale Lizenzvereinbarungen, die fiir die Herstellung und den Vertrieb von
Technologieprodukten weltweit oder in mehreren Landern abgeschlossen werden,
lassen sich meistens keiner bestimmten Rechtsordnung zuteilen. Eine territoriale
Zuteilung ist oft auch nicht aufgrund des Umfangs der lizenzierten Immaterialgiiter-
rechte von vornherein moglich. Wird beispielsweise eine in der Schweiz und in der
EU eingetragene Marke fiir die Herstellung und den Vertrieb von Produkten in den
deutschsprachigen EU-Landern lizenziert, so kdnnen diese Produkte ohne Verletzung
der Ausschliesslichkeitsrechte des Inhabers auch in allen anderen EU-Landern - zu-
mindest passiv — vertrieben werden. Da unter den EU-Ldndern der freie Warenver-
kehr gewahrleistet ist und daher die regionale Erschopfung der Immaterialgiiter-
rechte unbeschrankt gilt,>® kann eine Beschrankung des territorialen Umfangs der
Lizenz nicht ganz unterbunden werden.

35 S, zur Anerkennung der kollisionsrechtlichen Parteiautonomie in den einzelnen Staaten VI-
SCHER/HUBER/OSER et al. (Fn. 14), S. 25 ff.

36 Vgl. MARC AMSTUTZ/NEDIM PETER VOGT/MARKUS WANG, Basler Kommentar zum IPRG, 2. Aufl. Basel
2007, Art. 116 Rz. 1.

37 Vgl. VIsCHER/Huber/Oser (Fn. 14), S. 14.

38 Die Art.28 und 29 des Vertrags zur Griindung der Europdischen Gemeinschaft untersagen
Einfuhr- und Ausfuhrbeschrankungen zwischen den Mitgliedstaaten. Nur im Falle einer Gefdhr-
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Fur Waren und Dienstleistungen, die urheberrechtlich geschitzt sind, gilt sogar in
den meisten Landern die internationale Erschopfung,®® was dazu fiihrt, dass der
Inhaber solcher Rechte oder dessen Lizenznehmer den Import von auf anderen
Markten rechtmassig in Verkehr gebrachten Waren nicht wirksam abwehren kann.
Einzig im Bereich des Patents gilt mehrheitlich eine nationale Erschépfung*®, wobei
auch diese nicht uneingeschrankt* gilt.

B. Das Territorialititsprinzip

Der Grundsatz der Territorialitat, welcher dem Schutz des geistigen Eigentums seit
jeher zugrunde liegt,*> hat im Lauf der Zeit einen Wandel durchgemacht und gilt in
seiner strengen Form heute nur noch in Bezug auf die Entstehung von eingetrage-
nen Immaterialgiiterrechten.®* Welche Bedeutung dieser Grundsatz noch heute fiir
die Nutzung von Immaterialglterrechten hat und wie er die zwingende Anwendung
des Schutzlandprinzips bei allen Fragen des Immaterialgiiterrechtsstatuts zu recht-
fertigen vermag, soll im Folgenden genauer gepriift werden.

dung der 6ffentlichen Gesundheit oder der Umwelt diirfen die Mitgliedstaaten Beschrankungen
des freien Warenverkehrs vorsehen.

39 S, BGE 124 Il 321 ff., Nintendo-Entscheid. Die Frage der Erschépfung bestimmt sich nach dem
Immaterialgiterstatut. Nach dem schweizerischen Urheberrechtsgesetz (Art.12 Abs.1 URG)
gilt die internationale Erschopfung. Parallelimporte urheberrechtlich geschiitzter Produkte, die
mit Zustimmung des Urhebers im Ausland in Verkehr gesetzt worden sind, lassen sich mit den
Mitteln des Urheberrechts nicht unterbinden, und zwar auch dann nicht, wenn sich das der aus-
landischen Vertriebsfirma vertraglich eingerdumte Verbreitungsrecht nicht auf die Schweiz er-
streckt.

40 BGE 126 Il 129 ff., Kodak-Entscheid; Besprechung dieses Urteils von THIERRY CALAME, Die Wir-
kung des Patents, SIWR IV, Basel 2006, S. 473 ff.

41 S. Fn. 38. Im Weiteren kdnnen aus dem EWR kommende patentgeschiitzte Waren und Dienst-
leistungen in die Schweiz frei eingefiihrt werden. Eine Ausnahme gilt nur fiir Waren, deren Preis
im Inland oder im Land des Inverkehrbringens staatlich festgelegt ist, namentlich Arzneimittel
(Art. 9a PatG, der seit 1. Juli 2009 in Kraft ist).

42 Vgl. VISCHER (Fn. 7), S. 58; BAR (Fn. 7), S. 136 ff.

43 Einheitliche internationale Anmeldeverfahren bestehen fiir Patente gemdss dem Vertrag tiber
die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), fir Marken ge-
mass dem Madrider Abkommen iber die internationale Registrierung von Marken (Madrider
Markenabkommen oder MMA) und dessen Protokoll (Madrider Protokoll oder PMMA) und fur
Designs gemdss dem Haager Abkommen liber die internationale Hinterlegung gewerblicher
Muster und Modelle (Haager Musterabkommen oder HMA). Trotzdem erfolgt die Registrierung
von Marken, Patenten und Designs immer noch durch nationale Registrierungsbehérden. Einzi-
ge Ausnahme stellen die Europaischen Patente, gemass dem Europadischen Patentiibereinkom-
men (EPU), die Gemeinschaftsmarke und das Gemeinschaftsgeschmackmuster dar, die von ei-
ner einzigen Behorde (dem EPA bzw. dem Harmonisierungsamt fir den Binnenmarkt HABM)
mit Gliltigkeit fuir die europdischen Lander erteilt werden.
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Der Bestand, also die Entstehung und der Umfang, sowie die Verletzung von Imma-
terialglterrechten werden heute noch vom Territorialitatsprinzip gepragt. Das Terri-
torialitatsprinzip halt fest, dass dem Immaterialgiiterrecht Schutz nach dem Recht
jenes Landes erteilt wird, in welchem der Inhaber dafiir Schutz beantragt oder um-
gekehrt, dass der von einem Land gewahrte Rechtsschutz auf das Gebiet dieses Staa-
tes beschrédnkt bleibt.** Dem Inhaber eines in einem Staat anerkannten Immaterial-
glterrechts werden also nur fiir das Gebiet dieses Staates Ausschliesslichkeitsrechte
gewahrt. Diese erlauben ihm, alle anderen von der Nutzung seiner Rechte auszu-
schliessen. Zwar hangt in den meisten Rechtsordnungen die Entstehung oder der
Erwerb von Immaterialgliterrechten von der gleichen Beziehung zwischen Inhaber
und Immaterialgiterrecht ab, aber der Rechtsschutz wird selbstdndig, also aufgrund
der nationalen Gesetzgebung - und fiir jedes Land separat - erteilt. Das Territoriali-
tatsprinzip fihrt also zu einem Biindel nationaler Schutzrechte. In dieser Form ist es
in der Berner Ubereinkunft (RBU)** und der Pariser Ubereinkunft (PVU)*® verankert
und findet in den meisten Landern, so auch in der Schweiz, Anwendung.

Obwohl das Territorialitatsprinzip per se keinen kollisionsrechtlichen Gehalt auf-
weist,*” wird es in mehreren Rechtsordnungen zur Beantwortung der Frage, nach
welcher nationalen Rechtsordnung internationale Immaterialgiiterrechte zu schiit-
zen sind, herangezogen. Das Recht des geistigen Eigentums wird als Teil des Wirt-
schaftsrechts eines Staates betrachtet und beansprucht nur innerhalb dessen Terri-
torium Geltung. Folglich kommt nur das Recht desjenigen Staates zur Anwendung,
fir dessen Gebiet der Rechtsschutz verlangt wird. In diesem Sinne bestimmt jedes
auslandische angerufene Recht seinen Geltungsbereich selbst (einseitige Kollisions-
norm).*® In der Schweiz findet diese Anwendung des Territorialitatsprinzips in
Art.110 IPRG seinen klaren Ausdruck. Demzufolge unterstehen Verletzungen der
Immaterialgiiterrechte dem Recht desjenigen Staates, fir welchen der immaterial-
guterrechtliche Schutz beansprucht wird. Dadurch bestimmt der Klager das Land, in
welchem er sich auf den Schutz der Immaterialglterrechte berufen will. Die lex cau-
sae bestimmt aufgrund der eigenen Grenznormen, ob und wie sie den Immaterial-
guterrechten Schutz gewahren will oder nicht.* Der territoriale Geltungsbereich der

44 So TROLLER (FN. 8), S. 1187; LUCAs DAVID et al., Der Rechtsschutz im Immaterialgiiter- und Wett-
bewerbsrecht, SIWR 1/2, 3. Aufl. Basel 2011, S. 45.

45 S. Art. 4 Abs.2 RBU. Aber auch das Inlandergleichbehandlungsprinzip nach Art.5 Abs.1 RBU,
welches auslandischen Werken den gleichen Schutz wie inlandischen Werken gewahrt, geht
davon aus, dass Urheberrechte territorial begrenzt geschiitzt sind. Der Grundsatz der Inlander-
gleichbehandlung ist auch in Art. 9 Abs. 1 TRIPs-Abkommen festgehalten.

46 S.Art. 2 PVU und insb. Art. 4 und 4bis PVU fur Patente, Art. 6 fur Marken.

47 Zur deutschen Lehre s. ANDREA BIRKMANN, Die Ankniipfung der origindren Inhaberschaft am
Urheberrecht, - Ein Vergleich der Rechtslage in Deutschland, Frankreich und den USA unter Be-
riicksichtigung internationaler Konventionen, Baden-Baden 2009, S. 28 f.

48 Vgl. VISCHER (FN. 11), Vor Art. 109-111 Rz. 5. Kritisch LOCHER (Fn. 2), S. 16 f.

49 Vgl. KURT SIEHR, Das Internationale Privatrecht der Schweiz, Ziirich 2002, S. 208.
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nationalen Bestimmungen zum Schutz des Immaterialglterrechts hat zur Folge,
dass wenn eine Nachahmung eine Mehrheit von auslandischen Patenten verletzt,
der Richter nicht eine einzelne Gesetzgebung, sondern mehrere Rechtsordnungen je
nach den beanspruchten Schutzldndern anzuwenden hat.>® Nur bei Vorliegen eines
exorbitanten Geltungsbereichs des jeweils angerufenen Schutzlandrechts kann sich
eine Abweichung dieser Regelung rechtfertigen.>® Nach der Praxis des Bundesge-
richts gilt fir Widerhandlungen gegen das schweizerische Patentgesetz, also fiir
Klagen, die den Bestand eines nach schweizerischem Recht erteilten Patents betref-
fen, sogar ein striktes Territorialitatsprinzip: Der nach Patentgesetz erteilte Schutz
endet an der Landesgrenze.>?

Im schweizerischen internationalen Immaterialgiiterrecht bestimmt das Territoriali-
tatsprinzip nicht nur das anwendbare Recht, sondern auch die Zustandigkeit der
Gerichte. Dementsprechend sind die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des
Beklagten nur fiir Klagen betreffend die Giiltigkeit oder die Eintragung von Immate-
rialgliterrechten in der Schweiz zustandig (Art. 109 Abs. 1 IPRG).>® Die Gerichte des
Schutzlandes sind ausschliesslich zustandig. Die Gerichte am Ort der Verletzung von
Immaterialgiiterrechten®* kdnnen die Frage der Zulassigkeit der Erteilung sowie des
Bestandes des verletzten Immaterialgliterrechts somit nicht, auch nicht vorfrage-
oder einredeweise, tiberpriifen.>

Dementsprechend werden auslandische Entscheidungen, welche die Giiltigkeit oder
die Eintragung von fiir die Schweiz erteilten Immaterialgiiterrechten betreffen, nur
anerkannt, wenn sie im Staat ergangen sind, fiir den der Schutz beansprucht wird,
oder wenn sie dort anerkannt werden (Art. 111 Abs. 2 IPRG). Um die Anerkennung
und Vollstreckung der Urteile sicherzustellen, miissten somit die Bestandesklagen
vor den Gerichten des Schutzlandes erhoben werden.

50 Vgl. FEHLBAUM/LATTMANN (Fn. 19), S. 375.

51 Vgl. VISCHER (Fn. 11), Art. 110 Rz. 3.

52 S.BGE 122111 81E 5a.

53 Vgl. VISCHER (Fn. 11), Vor Art. 109-111 Rz. 6. Art. 22 Ziff. 4 LugU (Art. 16 Nr. 4 alugU) sieht die
gleiche Zustandigkeit fiir Bestandesklagen betreffend eingetragene Immaterialgiiterrechte vor.
Fraglich ist dabei, ob der Begriff der Immaterialgiiterrechte im Art. 109 Abs. 1 so auszulegen ist,
dass er nur die eingetragenen Immaterialgiiterrechte (also Marken, Patente und Designs) im
Sinne von Art. 16 Nr. 4 aLugU umfasst, bejahend JEGHER, (Fn. 19), Art. 109 Rz. 43.

54 Zu Art. 109 Abs. 2 IPRG und Art. 5 Nr. 3 LugU fiir die Zustindigkeit der schweizerischen Gerichte
am Handlungs- und Erfolgsort und zur ausschliesslichen Anwendung vgl. BGE 129 |1l 25 E 2.3.

55 S. Botschaft zum Bundesbeschluss tiber die Genehmigung und die Umsetzung des revidierten
Ubereinkommens von Lugano uber die gerichtliche Zustandigkeit, die Anerkennung und die
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 18. Februar 2009,
BBI 2009 1777, zur Anpassung von Art. 16 Nr. 4 aLugU, S. 1799. Zur einschridnkenden Rechtspre-
chung unter dem Lugano-Ubereinkommen s. auch DAvID et al. (Fn. 44), S. 39 ff,; a.M. B4R (Fn. 7),
S.145f.

517



Lorenza Ferrari Hofer

In diesem Sinne ist im schweizerischen internationalen Immaterialgiterrecht das
Territorialitatsprinzip, wenn man ihm Uberhaupt einen kollisionsrechtlichen Gehalt
zuordnen will, fiir die Entstehung und den Bestand der Immaterialgiiterrechte — und
bei den damit verbundenen Bestandesklagen - massgebend. Die Nutzung dieser
Immaterialgiiterrechte jedoch wird dadurch grundsatzlich nicht beeinflusst und das
Territorialitatsprinzip sollte nicht notwendigerweise fiir die Bestimmung des auf den
Umfang der Rechte des Lizenznehmers anzuwendenden Rechts herangezogen wer-
den. Die Nutzung hat namlich einen rein wirtschaftlichen und keinen wirtschaftspo-
litischen Inhalt und sollte somit ausschliesslich in den Autonomiebereich des Inha-
bers der Immaterialgiiterrechte fallen. Die dem Lizenznehmer vertraglich gewahrten
Nutzungsrechte, wie alle anderen vertraglich begriindeten Rechte, sollten somit
durch die Parteien selbst bzw. durch das von ihnen gewahlte Recht bestimmt wer-
den.

Aus diesen Uberlegungen folgt, dass keine systematische Notwendigkeit besteht,
das Territorialitatsprinzip und das Schutzlandprinzip auf die Frage der Nutzung der
Immaterialgiiterrechte und den Umfang der Nutzungsrechte des Lizenznehmers
anzuwenden. Eine Ankniipfung an das von den Parteien gewahlte Recht ist mit dem
in der schweizerischen Rechtsordnung aufgenommenen Territorialitatsprinzip
durchaus vereinbar, dies zumindest solange Bestand und Schutz der Immaterialgi-
terrechte nach dem Schutzlandrecht bestimmt werden. Das Territorialitatsprinzip
fir die Ankniipfung internationaler Lizenzvertrage wird dabei nicht in Frage gestellt,
sondern ins rechte Licht gertickt.

C. Die Ankniipfung an das Recht des engsten Zusammenhangs

Eine Ankniipfung an das von den Parteien gewahlte Recht erfillt ebenfalls die An-
forderungen der Ankniipfung an das Recht, welches mit dem Sachverhalt den engs-
ten Zusammenhang hat. Dieses allgemein giiltige Prinzip des Kollisionsrechts ist im
schweizerischen IPRG verschiedentlich, unter anderem in Art. 117 IPRG, verankert.>®

Mit einer Rechtswahl bezwecken die Parteien beim Abschluss internationaler Lizenz-
vertrage, das Vertragsverhaltnis einheitlich und unabhangig von der territorialen
Geltung der Lizenzrechte zu regeln. Sie mochten, soweit dies moglich ist, dass Ver-
tragsrechte und -pflichten sowie der Bestand und der Umfang der erteilten Nut-
zungsrechte an den Lizenznehmer nach den gleichen Prinzipien geregelt werden. Die
Anwendung des gleichen Rechts sowohl fiir das Vertrags- wie auch fiir das Immate-
rialgliterstatut bedeutet also die Anerkennung des Primats des Vertragsstatuts im

6 Die Konkretisierung durch das Prinzip der charakteristischen Leistung fiir die objektive Ankniip-
fung der Vertrage beruht ebenfalls auf diesem Prinzip, S. VISCHER/HUBER/OSER (Fn. 14), S. 132.
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Sinne desjenigen Rechts, welches mit der Lizenzierung der Immaterialgiiterrechte
gemass den Parteien den engsten Zusammenhang aufweist.>’

Den Vorrang der Rechtswahl fiir vertragliche Anspriiche kennt das schweizerische
Kollisionsrecht auch als primare Ankniipfungsregel bei Anspriichen aus unerlaubter
Handlung gemass Art. 133 Abs. 3 IPRG. Demzufolge unterstehen Deliktanspriiche,
durch welche ein zwischen den Parteien bestehendes Rechtsverhaltnis verletzt wird,
dem auf dieses Rechtsverhadltnis anwendbaren Recht. Diese Ankniipfung wird da-
durch gerechtfertigt, dass ein innerer und sachlicher Zusammenhang zwischen dem
vorbestehenden Rechtsverhaltnis und der unerlaubten Handlung besteht und dass
der Geschadigte - also die schwachere Partei — mit der Anwendung des Vertrags-
rechts hat rechnen miissen.*®

Sogar bei privatrechtlichen Anspriichen aus unlauterem Wettbewerb, bei welchen
dem Territorialitatsprinzip des Werbemarkts zufolge grundsatzlich das Marktaus-
wirkungsprinzip gilt,>® besteht die Moglichkeit der akzessorischen Ankniipfung an
das vorbestehende Rechtsverhiltnis, solange ein innerer Konnex besteht (Art. 136
Abs. 3 IPRG). Ein solcher liegt beispielsweise vor, wenn es um die Verwertung von
Geschaftsgeheimnissen und Know-how geht, die im Rahmen von Lizenzvertragen
dem Geschadigten zur Verfiigung gestellt worden sind.®° Folglich kann fiir die Beur-
teilung des Bestands und des Umfangs des lizenzierten Know-hows grundsatzlich
das von den Parteien gewahlte Recht zur Anwendung gelangen. Dies gilt auch dann,
wenn Interessen Dritter verletzt werden.®*

Angesichts der Tatsache, dass Know-how sehr oft Bestandteil von Lizenzvereinba-
rungen neben oder zusammen mit absoluten Immaterialgiiterrechten wie Marken

57 Streitig ist zudem, ob in gewissen Fallen nicht das Recht des engsten Zusammenhangs nach
Massgabe von Art.117 IPRG der Ankniipfung nach Art.122 Abs.1 IPRG vorgeht, vgl. HiLty
(Fn.21),5.390f.

58 Vgl. ROBERT P. UMBRICHT/NICOLE ZELLER, Basler Kommentar zum IPRG, 2. Aufl. Basel 2007, Art. 133
Rz.5.

39 S.BGE 136 Il 23 E. 6.1 S. 29 m.w.H. Danach unterstehen solche Anspriiche grundsatzlich dem
Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet (Art. 136
Abs. 1 IPRG). Als Markt gilt derjenige Ort im Sinne eines Staatsgebiets, an dem der Wettbewer-
ber mit seinem Angebot auftritt, mit allfalligen Mitbewerbern in Konkurrenz tritt und sich an
potentielle Abnehmer richtet; massgebend ist der Ort der Marktgegenseite, d.h. das Umfeld des
potentiellen Abnehmers. Wirkt sich eine im Ausland getatigte, unlautere Handlung mithin auf
den schweizerischen Markt aus, findet darauf das schweizerische UWG Anwendung (BGer.
11.05.2010, 4A_616/2009, E 7.1).

60 Vgl. IvO SCHWANDER, Das UWG im grenziiberschreitenden Verkehr, in: C. Baudenbacher (Hrsg.),
Das UWG auf neuer Grundlage, Bern 1989, S. 174.

61 Fir reine Know-how-Vertrage besteht keine Notwendigkeit der Aufspaltung in Vertrags- und
Immaterialglterstatut, da Know-how praktisch in keiner Rechtsordnung einen absoluten
Rechtsschutz geniesst. Vgl. auch BAR (Fn. 7), S. 154.
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und Patenten ist, ldsst sich eine unterschiedliche Anknupfung fir Know-how-
Lizenzen schwer begriinden.

D. Zwischenergebnis

Findet das von den Parteien gewadhlte Recht auch auf die Nutzung der lizenzierten
Immaterialgiiterrechte primare Anwendung, ist der Gleichlauf der kollisionsrechtli-
chen Ankniipfung des Verfligungsgeschafts und des Verpflichtungsgeschafts sicher-
gestellt. Dies ist nicht nur im Sinne der Parteiautonomie, sondern entspricht auch
dem Gedanken der Rechtssicherheit im Interesse der beteiligten Geschaftspartner
des Lizenznehmers, die oft auch selbst in verschiedenen Landern tatig sind und da-
her auf eine einheitliche Nutzung der Lizenzrechte angewiesen sind.

Eine solche Losung steht in Ubereinstimmung mit dem Territorialitatsprinzip, das
keine ausschliessliche Anwendung des Schutzlandprinzips fur die Fragen der Nut-
zung oder der Ubertragung der Immaterialgiterrechte, sondern nur fir diejenigen
des Bestandes derselben (wenn iiberhaupt) vorsieht.

Die Tatsache, dass Lizenzvertrdge, als Teil des Verfligungsgeschafts, dem Immateri-
algliterstatut unterstellt werden, ergibt sich auch nicht aus einem gesetzessystema-
tischen Gesichtspunkt, da die Nutzung der Immaterialgliterrechte grundsatzlich
keine Auswirkung auf den Bestand und die Erteilung der ihr zugrunde liegenden
Rechte hat. Fiir den Fall, dass die Regelung der Benutzung der Immaterialgiiterrechte
fir deren Erhalt im Schutzland notwendig ist, beispielsweise wenn der Erhalt einer
Marke vom tatsachlichen Gebrauch durch den Lizenznehmer abhangig ist, kann eine
Korrektur durch die verschiedenen Instrumente des Kollisionsrechts vorgenommen
werden (s. dazu Ziffer IV nachfolgend).

Dariiber hinaus und in Bezug auf die Verletzung von Immaterialgiiterrechten, die
immer auch eine unerlaubte Handlung darstellt, |asst sich eine parallele Anwendung
der fiir das allgemeine Deliktrecht erarbeiteten Kriterien fiir die Ankniipfung grenz-
Uberschreitender Verletzungen von Immaterialgiiterrechten rechtfertigen oder zu-
mindest zur Diskussion stellen.®?

Im Einzelnen wiirde dies bedeuten, dass die Parteien die Fragen im Zusammenhang
mit der Lizenzierung von Immaterialgiiterrechten, also die Vertrage tiber Immateri-
algiiterrechte, grundsatzlich dem von ihnen fiir das Vertragsstatut gewahlten Recht
unterstellen kénnten und dass der Umfang der eingerdumten Lizenzrechte somit
einheitlich bestimmt werden kénnte.

62 Vgl. diesbeziiglich auch LOCHER (Fn. 2), S. 73.
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Im Ergebnis bestehen somit keine zwingenden Griinde, warum Lizenzgeber und
Lizenznehmer den Umfang der Nutzung der Immaterialgiiterrechte nicht nach
Massgabe ihrer eigenen Rechtswahl selbst und dabei abweichend vom Recht im
Schutzland bestimmen konnten. Eine solche Bestimmung, welche den Bestand der
Immaterialguterrechte und deren grundsatzlichen Schutz nicht in Frage stellt, ist
Ausdruck der Privatautonomie der Parteien, liber die eigenen Eigentumsrechte frei
entscheiden zu kénnen.

IV. Korrektur durch das Schutzlandrecht als Eingriffsnorm

Ist die primare Ankniipfung an die Rechtswahl der Parteien unangemessen oder
ergeben sich dadurch Resultate, die mit dem im Schutzland gewahrten Rechtsschutz
unvereinbar sind, dann kann der angerufene Richter die Bestimmungen des Ein-
griffslandes gemass Art. 19 IPRG - oder Art. 18 fiir inlandische lois d'application im-
médiate - als Korrektiv berlicksichtigen.®3

Die Sonderankniipfung gemass Art. 19 IPRG gelangt unabhangig davon zur Anwen-
dung, ob das anzuwendende Recht von den Parteien bestimmt wird oder nicht.%*
Drittstaatliche Eingriffsnormen werden auch bei Schiedsverfahren beriicksichtigt,
wobei diese eher als Konkretisierung einer Ordre-Public-Norm zur Anwendung ge-
langen. Schweizerische Schiedsgerichte sind namlich dazu angehalten, zwingend
anwendbares Recht im Rahmen der Interessenwahrung zugunsten einer Partei und
in Anerkennung des Prinzips des Ordre Public zu beriicksichtigen.®®

Die Grenzen der kollisionsrechtlichen Parteiautonomie stellen die zwingend an-
wendbaren Bestimmungen des Eingriffsstaates, welche eine Sonderankniipfung
rechtfertigen, dar. Nach einem allgemein anerkannten Grundsatz des Volkerrechts
gilt offentliches Recht in der Regel nur in jenem Staat, der es erlassen hat. Diesem

63 Dariliber hinaus kann auslandisches zwingend anwendbares Recht durch den Grundsatz der
Reziprozitdt, bei Prioritatsfragen im Patentrecht sowie bei der Erschépfungsfrage zur Anwen-
dung kommen, vgl. VISCHER (Fn. 11), Art. 110 Rz. 14 ff.; SIEHR sieht zudem auch die Moglichkeit
der Anwendung der Ausnahmeklausel von Art. 15 Abs. 1 IPRG bspw. bei mehreren sich wider-
sprechenden Vertragen, vgl. SIEHR (Fn. 49), S. 210.

64 Vgl. MONICA MACHLER-ERNE/SUSANNE WOLF-METTIER, Basler Kommentar zum IPRG, 2. Aufl. Basel
2007, Art. 19 Rz. 26.

65 Vgl. MACHLER-ERNE/WOLF-METTIER (Fn. 64), Art. 19 Rz. 28. Ein mit dem Ordre Public unvereinbares
Schiedsurteil kann nach Massgabe von Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG beim Bundesgericht angefoch-
ten werden. Folglich ruft die Lehre dazu auf, qualifiziertes zwingendes Recht als Ausdruck des
Ordre Public und in Analogie zu Art. 18 und 19 IPRG auch in Schiedsverfahren zu beriicksichti-
gen, STEPHEN V. BERTI/ANTON K. SCHNYDER, Basler Kommentar zum IPRG, 2. Aufl. Basel 2007,
Art. 190 Rz. 80.

521



Lorenza Ferrari Hofer

Grundsatz folgt auch die Rechtsprechung des Bundesgerichts®®, jedoch mit der Ein-
schrankung, dass auslandisches 6ffentliches Recht in der Schweiz dann zu bertick-
sichtigen ist, wenn es das in der Schweiz anwendbare auslandische Privatrecht
unterstiitzt, insbesondere in privatrechtliche Verhaltnisse vorwiegend oder aus-
schliesslich zum Schutze privater Interessen eingreift.®’

Im internationalen Kontext hat sich allgemein durchgesetzt, dass fiir immaterialgu-
terrechtliche Bestandesklagen - zumindest bezliglich eingetragener Immaterialgi-
terrechte - ausschliesslich die Gerichte am Eintragungsort bzw. im Schutzland zu-
sténdig sind (so auch Art. 16 Nr. 4 LugU und Art. 109 Abs. 1 IPRG).%® Wird bei einer
Verletzungsklage die Ungiiltigkeit des Immaterialglterrechts einredeweise geltend
gemacht, dirfte das Gericht am Verletzungsort, wenn dieser nicht dem Eintragungs-
ort bzw. Schutzland entspricht, nicht tber die Giiltigkeit des Immaterialgiiterrechts
entscheiden und miisste das Verfahren zur Klarung dieser Frage zugunsten des Ge-
richtes am Eintragungsort aussetzen oder sich fiir unzustandig erklaren.®® Diese
Gerichtsstandpraxis verlangt die ausschliessliche Anwendung der lex fori durch das
zustdndige Gericht am Eintragungsort bzw. im Schutzland.”® Sie ist allerdings in der
Lehre wegen der damit verbundenen Rechtsunsicherheit und der faktischen Ein-
schrankung der verfiigbaren Gerichtsstinde im Deliktrecht — und auch wegen der
schwierigen Abgrenzung zwischen Verletzungs- und Bestandesklagen - nicht unum-
stritten.”* Das Recht des ausldndischen Schutzlandes kénnte somit als zwingend
anzuwendende Rechtsnorm bei Fragen der Giiltigkeit des lizenzierten Immaterialgi-
terrechts durch die schweizerischen Gerichte weiterhin als Sonderankniipfung zur
Anwendung kommen, allerdings nur insoweit die zustandigen angerufenen schwei-
zerischen Gerichte die Anwendung dieses Rechts aus Griinden des Vollstreckungsin-
teresses und in Abwagung des Einzelfalles als notwendig erachten. Da die meisten
Rechtsordnungen die einzelnen Kategorien der Immaterialgiiterrechte nach den

66 Vgl. BGE 95 11114, BGE 821197, BGE 80 Il 61 mit Hinweisen auf Rechtsprechung und Lehre.

67 Vgl.BGE 107 11 489 E 3.

68 Immaterialglterrechtliche Bestandesklagen sind Klagen, welche die Giiltigkeit eines Immateri-
algiiterrechts betreffen. Vgl. auch Fn. 53.

69 S. zu dieser Praxis EuGH, Urteil vom 13. Juli 2006, Rs C-4/03, GAT vs. LUK, Slg. 2006 1-6501 und
die neuen Zustandigkeitsbestimmungen fiir Bestandes-/Verletzungsklagen betreffend Patente
in Art. 26 Abs. 3 und 4 PatGG.

70 Die nach Art. 109 Abs. 3 IPRG zustdndigen schweizerischen Gerichte wenden das schweizerische
Immaterialglterrecht nach Massgabe von Art. 110 Abs. 1 IPRG an.

71 Vgl. GIRSBERGER (Fn. 3), S. 51 ff. Zur Zulassigkeit der Beurteilung der Einrede der Nichtigkeit durch
den Richter im Verletzungsprozess und mit Wirkung inter partes, bejahend WERNER STIEGER, Die
Zustandigkeit der Schweizer Gerichte fiir Prozesse tiber und im Zusammenhang mit Patenten
ab 2011, in: sic! 2010, S. 5 f.
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gleichen oder sehr dhnlichen Kriterien regeln,”? lasst sich eine kollisionsrechtliche
Anwendung des Schutzlandrechts eigentlich nur als Eingriffsnorm rechtfertigen.

In diesem Sinne sollten ausschliesslich diejenigen Normen des (auslandischen)
Schutzlandes zur Anwendung gelangen, welche eine zwingende Anwendung verlan-
gen’® und welche die weiteren Anforderungen von Art. 19 IPRG erfiillen. Es wird also
vorausgesetzt, dass das Recht am Eintragungsort bzw. im Schutzland fiir die Fragen
der Rechtsgiiltigkeit der eingetragenen Immaterialgiiterrechte zwingend angewen-
det sein will und andererseits, dass die anzuwendenden Normen staats- und wirt-
schaftspolitische Zielsetzungen sowie einen engen Zusammenhang mit dem Sach-
verhalt aufweisen.”

Ausserdem mussen nach der schweizerischen Rechtsauffassung schiitzenswerte und
«offensichtlich liberwiegende Interessen» einer Partei im Einzelfall die zwingende
Anwendung des Rechts am Eintragungsort bzw. im Schutzland rechtfertigen. Ein
solches liberwiegendes Interesse kann insbesondere der Erhalt des lizenzierten Im-
materialgiiterrechts sein, wenn der Lizenznehmer oder ein Dritter im Streitfall ver-
sucht, die Giiltigkeit desselben in Frage zu stellen. Der Lizenzgeber und Inhaber die-
ses Immaterialguterrechts kdnnte dann ein berechtigtes Interesse daran haben, das
Bestehen dieses Immaterialgiiterrechts nach Massgabe des Rechts beurteilen zu
lassen, das ihm Ausschliesslichkeitsrechte und einen entsprechenden Rechtsschutz
erteilt hat, wenn beispielsweise die lex causae das Bestehen seines Immaterialgiiter-
rechts nicht garantieren bzw. in Frage stellen wiirde.”> Sowohl der Zweck der anzu-
wendenden Norm wie auch die moglichen Folgen eines Urteils nach der lex causae
dirften im konkreten Fall und nach dem Ermessen des Richters die Anwendung des
auslandischen Eingriffsrechts rechtfertigen (Art. 19 Abs. 2 IPRG).

In seiner Qualifikation als Eingriffsnorm gemass Art. 19 IPRG kommt somit das Recht
am Eintragungsort bzw. des Schutzlands nur als Korrektiv der Rechtswahl zur An-
wendung, weil beispielsweise das Urteil nach dem gewahlten Recht nicht vollstreckt

72 WIPO (World Intellectual Property Organisation) und WTO (World Trade Organisation) unter-
nehmen immer wieder Anstrengungen zur Vereinheitlichung der Kriterien zum Schutz des geis-
tigen Eigentums. S. auch Fn. 1.

73 Um die Sonderankniipfung der Eingriffsnormen des auslandischen Rechts zu rechtfertigen,
welche die Beriicksichtigung der zwingenden Bestimmungen eines anderen Rechts anstelle der
lex causae (einschliesslich deren Eingriffsnormen) vorschreibt, muss ein iiberwiegendes Interes-
se einer Partei an deren Anwendung vorliegen. Abweichend VISCHER (Fn. 11), Art. 19 Rz. 7, wel-
cher die Gleichbehandlung der zwingend anwendbaren Bestimmungen der lex causae und der
auslandischen Eingriffsnormen verlangt, im gleichen Sinne BAR (Fn. 7), S. 155, Fn. 121.

74 Vgl.BGE 130111 620 E 3.2.

7> Ein solcher Fall konnte eintreten, wenn der bewiesene Gebrauch der Marke Voraussetzung ist
fiur die Aufrechterhaltung und Erneuerung der Eintragung nach der lex causae (gemass US-
Recht: Section 8 of the Trademark Act, 15 U.S.C. § 1058), aber nicht nach dem Recht am Eintra-
gungsort (gemass Schweizerischem Recht: Art. 10 Abs. 2 MSchG).
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werden kann oder weil es eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben
darstellen wiirde.”® Allein wegen seiner Zugehorigkeit zum Wirtschaftsrecht des
Eintragungsorts bzw. des Schutzlandes sollte das auslandische Recht dagegen nicht
zur Anwendung gelangen. Unter Umstanden kann namlich in der Rechtswahl die
Absicht der Parteien erblickt werden, die Anwendung gewisser auslandischer
Rechtsnormen explizit auszuschliessen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein,
wenn die Parteien bewusst ein rechtliches Hindernis am Eintragungs- bzw. Schutzort
umgehen wollten.””

Die Rechtswahl der Parteien ist also grundsatzlich zu respektieren. Der Umfang und
der Schutz der erteilten Lizenzrechte, als Ausdruck der Nutzungsrechte am Immate-
rialglterrecht, sollten einzig durch das von den Parteien gewahlte Recht bestimmt
werden, zumindest sofern die Lizenznehmerrechte keine Auswirkungen auf die Ertei-
lung, den Bestand oder die Beendigung der Immaterialgliterrechte in den einzelnen
Schutzldndern haben bzw. diese Auswirkungen einem berechtigten und offensicht-
lich iberwiegenden Interesse einer Partei entgegenstehen.

Die Anwendung des Rechts am Eintragungsort bzw. des Schutzlands als Eingriffs-
norm im Sinne von Art. 19 IPRG unterscheidet sich somit nicht nur methodisch, son-
dern auch beziiglich der Voraussetzungen und des Umfangs der anzuwendenden
Bestimmungen von einer Ankniipfung nach dem Schutzlandprinzip und ware im
Sinne einer grundsatzlichen Anerkennung der kollisionsrechtlichen Parteiautonomie
zu bevorzugen.

V. Schlussbemerkungen

Die Anwendung des Schutzlandprinzips fir die Anknlpfung internationaler Lizenz-
vereinbarungen verunmoglicht von vornherein eine einheitliche Regelung der Rech-
te und Pflichten der Parteien untereinander und eine konsequente Beilegung allfalli-
ger rechtlicher Auseinandersetzungen. Es ist daher fraglich, ob sich nicht aus
Grinden der Rechtssicherheit und der Prozessokonomie eine akzessorische Ankniip-
fung aufdrangt.

76 Vgl. VISCHER/HUBER/OSER (Fn.14), S.45; in Anwendung des Kriteriums der Effizienz vgl. BAR
(Fn.7),S. 155.

77 In diesem Fall kénnte die Anrufung des Rechts am Eintragungsort durch die eine Partei als Ver-
stoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstanden und als unzuldssig betrachtet
werden. Umgekehrt kénnen die Vertragsparteien die Anwendung bestimmter auslandischer
zwingender Bestimmungen durch sog. Hardship- und Special-Risks-Klauseln vertraglich verein-
baren, vgl. VISCHER (Fn. 11), Art. 19 Rz. 34 f.

Die Autorin bedankt sich bei Herrn lic. iur. Marc Kirchheimer fiir die wertvolle Mitarbeit bei der
Sammlung des Materials und bei der Durchsicht des Textes.
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Werden Lizenzvereinbarungen mit Auswirkungen in verschiedenen Landern verein-
bart, treffen die Parteien meistens eine Rechtswahl. Das schweizerische Kollisions-
recht anerkennt diese Rechtswahl einzig fiir vertragsrechtliche Fragestellungen.
Erfahrungen mit der Durchsetzung von internationalen Lizenzvereinbarungen zei-
gen jedoch auf, dass durchaus Griinde fir den Durchbruch der Rechtswahl als prima-
re Ankniipfung sprechen; dies auch fiir solche Fragen, die heute dem Immaterialgii-
terstatut zugeteilt und somit ausschliesslich nach dem jeweils anwendbaren
Schutzlandrecht beurteilt werden.

Das Territorialitatsprinzip, so wie es in den internationalen Abkommen zum Schutz
des geistigen Eigentums vorgesehen ist, verlangt die Anwendung des Rechts am
Eintragungs- bzw. am Schutzort nur fir die Fragen der Erteilung und des Umfangs
der der Lizenzvereinbarung zugrunde liegenden Immaterialgiiterrechte. Wegen der
weitgehenden internationalen Harmonisierung im Bereich des Immaterialgiiter-
rechts l3sst sich diese Anwendung zudem auf solche Falle beschranken, bei welchen
offensichtlich Giberwiegende Interessen einer Partei die zwingende Anwendung des
Schutzlandrechts verlangen.

Diesen Uberlegungen zufolge wire es wiinschenswert, die Frage nach einer einheit-
lichen Anknipfung fiir alle Rechtsfragen einer internationalen Lizenzvereinbarung,
insbesondere wenn die Parteien eine Rechtswahl getroffen haben, erneut zu stellen
und zu diskutieren.
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