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ff) Die Mindestlizenzgebühr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1764 530

aaa) Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1764 530
bbb) Kartellrechtliche Bewertung . . . . . . . . . . . . . 1770 532

gg) Beteiligung am Gewinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1778 533
hh) Gleitende Lizenzgebühren (Abstaffelung,

Anlaufklauseln) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1781 534
e) Erfahrungswerte für Lizenzsätze . . . . . . . . . . . . . . . . 1785 536

aa) Elektroindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1789 537
bb) Maschinen- und Werkzeugindustrie . . . . . . . . . . . 1790 538
cc) Chemische Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1792 538
dd) Pharmazeutische Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1793 539
ee) Einzelne Unternehmensbereiche . . . . . . . . . . . . . 1794 540

aaa) Automobil- und Zulieferindustrie . . . . . . . . 1794 540
bbb) Optische Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1795 541
ccc) Entsorgungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1796 541
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f) Entstehung und Fälligkeit des Anspruchs auf Lizenz-
gebühren und Verzug des Lizenznehmers . . . . . . . . . . . . 1830 541
aa) Fälligkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1830 541
bb) Verzug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1836 543

g) Abrechnung, Pflicht zur Auskunft und Rechnungslegung 1842 545
h) Verjährung/Verwirkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1850 551

aa) Verjährung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1850 551
bb) Verwirkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1854 553

i) Dauer der Lizenzgebührenpflicht – Vertragsdauer, Weg-
fall oder Beschränkung des lizenzierten Schutzrechts . . . 1857 554
aa) Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1857 554
bb) Bewertung nach EU-Kartellrecht . . . . . . . . . . . . . . . . 1870 560
cc) Bewertung nach deutschem Recht . . . . . . . . . . . . . . 1874 561

j) Lizenzgebühren für Nutzungshandlungen des
Unterlizenznehmers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 563

2. Währungs- und Wertsicherungsklauseln . . . . . . . . . . . . . . . 1886 565
a) Währungsklauseln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 565
b) Wertsicherungsklauseln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1889 566

3. Die Ausübungspflicht des Lizenznehmers (best efforts) . . . . 1895 567
a) Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1895 567
b) Inhalt der Ausübungspflicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1902 570
c) Beginn, Dauer und Wegfall der Ausübungspflicht . . . . . . 1908 572
d) Übertragung der Auswertung auf Dritte . . . . . . . . . . . . . 1920 575
e) Anwendung von Verbesserungserfindungen . . . . . . . . . . 1924 576
f) Sittenwidrigkeit der Ausübungspflicht (§ 138 BGB) . . . . . 1926 577
g) Verletzung der Ausübungspflicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1927 577
h) Kartellrechtliche Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1935 578

4. Warenbezugspflichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1948 579
a) Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1948 579
b) Kartellrechtliche Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1958 581

aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht . . . . . . . . . . . . . . . . 1958 581
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht . . . . . . . . . . 1975 585

5. Verwendungsbeschränkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990 585
a) Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990 585
b) Kartellrechtliche Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991 586

aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht . . . . . . . . . . . . . . . . 1991 586
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht . . . . . . . . . . 2000 587

6. Übermittlung von Verbesserungserfindungen . . . . . . . . . . . 2001 587
a) Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001 587
b) Kartellrechtliche Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 588

aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 588
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht . . . . . . . . . . 2022 590
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7. Preisstellungs- und Konditionenbindungen . . . . . . . . . . . . 2030 591
a) Preisstellungsbindungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2030 591

aa) Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2030 591
bb) Kartellrechtliche Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2031 591

aaa) Bewertung nach EU-Kartellrecht . . . . . . . . . . . 2031 591
bbb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht . . . . . 2032 592

b) Konditionenbindungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2039 592

8. Nichtangriffsabreden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2042 593
a) Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2042 593
b) Fehlen einer vertraglichen Vereinbarung . . . . . . . . . . . . 2044 593
c) Wirkung einer Nichtangriffsabrede . . . . . . . . . . . . . . . . 2050 597
d) Reichweite einer Nichtangriffsabrede . . . . . . . . . . . . . . 2054 599
e) Sachlicher und persönlicher Geltungsbereich einer

Nichtangriffsabrede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2057 600
f) Dauer einer Nichtangriffsabrede . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2070 602
g) Kartellrechtliche Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2080 603

aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht . . . . . . . . . . . . . . . 2080 603
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht . . . . . . . . . 2100 607

9. Wettbewerbsverbote für den Lizenznehmer . . . . . . . . . . . . 2116 608
a) Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2116 608
b) Kartellrechtliche Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2120 609

aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht . . . . . . . . . . . . . . . 2120 609
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht . . . . . . . . . 2130 611

10. Exportverbote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155 613
a) Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155 613
b) Kartellrechtliche Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2157 614

aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht . . . . . . . . . . . . . . . 2157 614
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht . . . . . . . . . 2185 616

c) Erschöpfung bzw. Verbrauch durch Parallelimport und
durch Zwangslizenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2195 617
aa) Erschöpfung durch Parallelimport . . . . . . . . . . . . . . 2199 619
bb) Erschöpfung durch Zwangslizenz . . . . . . . . . . . . . . 2215 621

11. Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitsvereinbarungen . . . 2225 622
a) Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2225 622
b) Inhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2227 623
c) Kartellrechtliche Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2245 625

12. Vertragsgemäße Ausübung der Lizenz – Patentverletzung
durch den Lizenznehmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2251 627

13. Sonstige Einzelpflichten des Lizenznehmers . . . . . . . . . . . 2255 627

14. Prozessrechtliche Stellung des Lizenznehmers . . . . . . . . . . 2275 628
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XVII. Weitere vertragliche Regelungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 2306 632

1. Höhere-Gewalt-Klauseln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2306 632

2. Salvatorische Klausel/Anpassungsklausel . . . . . . . . . . 2322 635

3. Rechtswahlklauseln, Bestimmung des Vertragsstatuts . 2338 640
a) Die Regelungen der ROM I-VO für schuldrechtliche

Beziehungen mit internationalem Charakter und
ihre Auswirkungen auf die inhaltliche Gestaltung
internationaler Lizenzverträge . . . . . . . . . . . . . . . . 2342 642
aa) Grundsatz der Privatautonomie . . . . . . . . . . . . 2343 643
bb) Anzuwendendes Recht bei fehlender Rechts-

wahl durch die Vertragsparteien . . . . . . . . . . . . 2374 651
cc) Sonstige bei der Bestimmung des anzuwen-

denden Rechts bedeutsame Regelungen der
ROM I-VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2381 654

b) Die Bedeutung des Leistungs- und Erfüllungsortes . 2395 655
c) Sonstige Vorschriften im internationalen Rechts-

verkehr mit Einfluss auf die Rechtswahl . . . . . . . . . 2399 656
aa) Das Haager Übereinkommen betreffend das auf

internationale Kaufverträge über bewegliche
Sachen anzuwendende Recht . . . . . . . . . . . . . . 2400 657

bb) Das Wiener UN-Übereinkommen über Verträge
über den internationalen Warenkauf (CISG) . . . 2405 658

4. Gerichtsstands- und Schiedsgerichtsklausel . . . . . . . . . 2426 665

XVIII. Betreiben behördlicher Genehmigungsverfahren . . . . . 2427 665

XIX. Beendigung des Lizenzvertrages vor Ablauf der verein-
barten Vertragslaufzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2432 668

1. Allgemeines/Vereinbarungen der Vertragsparteien . . . . 2432 668

2. Kündigung des Lizenzvertrages aus wichtigem Grund . 2436 669

XX. Pflichten des Lizenzgebers gegenüber Dritten . . . . . . . 2490 681

1. Die Rechte der Mitinhaber von Schutzrechten . . . . . . . 2490 681

2. Beteiligung des Arbeitnehmererfinders an den
Lizenzeinnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2504 683
a) Bestimmung der Nettolizenzeinnahme . . . . . . . . . . 2507 684
b) Erfindungswert (Umrechnungsfaktor) . . . . . . . . . . . 2511 685
c) Vergütungsberechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2515 686
d) Erfindervergütung bei Lizenzaustauschverträgen

(Poolverträgen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2521 687
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B. Der Know-how-Lizenzvertrag
Rz. Seite

I. Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2530 689

II. Begriff und Kennzeichnung des Know-hows . . . . . . . . . . . . 2544 690

1. Grundsatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2544 690

2. Der Begriff des Know-hows im Sinne des Wettbewerbs-
rechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2553 694

3. Das Know-how im deutschen und europäischen
Kartellrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2555 695

4. Gesamtschau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2567 701

III. Der Schutz des Know-hows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2570 702

1. Der gesetzliche Schutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2572 704
a) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse . . . . . . . . . . . . . . . 2572 704

aa) Schutz der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse
gegen Weitergabe durch im Unternehmen
beschäftigte Personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2572 704

bb) Gesellschaftsrechtliche Ansprüche . . . . . . . . . . . . . 2583 710
cc) Ansprüche gegenüber sonstigen Personen . . . . . . . . 2584 710

b) Technische Zeichnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2585 711
aa) Form, Inhalt und Schutz von urheberschutzfähigen

technischen Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2586 711
bb) Zuordnung von Urheberrechten im Arbeitsverhält-

nis und im Rahmen von Kooperationen . . . . . . . . . 2593 714
c) Nicht geheimes Erfahrungswissen . . . . . . . . . . . . . . . . 2603 719

2. Privatrechtliche Gestaltungsformen durch Geheimhal-
tungsverpflichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2610 720
a) Geheimhaltungsabreden zwischen Unternehmen . . . . . 2611 721
b) Geheimhaltungsabreden mit natürlichen Personen . . . 2622 724
c) Geheimhaltungsabreden mit Arbeitnehmern . . . . . . . . 2624 724

aa) Geheimhaltungspflicht während des Arbeitsver-
hältnisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2624 724

bb) Nachvertragliche Geheimhaltungspflicht und
nachvertragliches Verwertungsverbot . . . . . . . . . . . 2627 725

3. Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des
Bundes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2642 731

IV. Rechtsnachfolge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2647 732

V. Rechtsnatur und Gegenstand des Know-how-Lizenz-
vertrages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2655 733

1. Die Rechtsnatur des Know-how-Lizenzvertrages . . . . . . . . 2656 733
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a) Einordnung als Kaufvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2657 734
b) Einordnung als (Rechts-)Pachtvertrag . . . . . . . . . . . . . 2660 735
c) Einordnung als Dienstvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2661 736
d) Gesellschaftsrechtliche Wertung . . . . . . . . . . . . . . . . 2664 737

2. Arten eines Know-how-Lizenzvertrages . . . . . . . . . . . . . 2670 737
a) Vertragsgegenstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2670 737
b) Know-how-Lizenzvertrag über geheim gehaltene

Erfindungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2675 739
c) Die Verbindung von Patentlizenz- und Know-how-

Lizenzvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2680 740
d) Beratungsvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2690 742
e) Know-how-Austauschvertrag (Know-how-Cross-

Licence-Agreement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2695 742
f) Nachbauvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2710 744

VI. Kartellrechtliche Bewertung des Know-how-Lizenz-
vertrages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2719 745

VII. Rechte und Pflichten des Know-how-Gebers . . . . . . . . . . 2775 748

1. Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2775 748

2. Die Verpflichtung zur Mitteilung/Überlassung des
Know-hows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2776 748

3. Gewährleistung – Haftung für Mängel . . . . . . . . . . . . . . 2785 750

4. Sonstige Pflichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2799 753

VIII. Rechte und Pflichten des Know-how-Nehmers . . . . . . . . 2800 754

1. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr . . . . . . . . . . . . . . . 2800 754

2. Ausübungspflicht des Know-how-Nehmers
(best-efforts-Klausel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2808 757

3. Nutzung des Know-hows nach Vertragsende . . . . . . . . . . 2815 758

4. Die Anmeldung des Know-hows zum Schutzrecht . . . . . 2820 758

5. Die Geheimhaltungspflicht des Know-how-Nehmers . . . 2830 760

6. Die Bedeutung einer Nichtangriffsabrede . . . . . . . . . . . . 2845 763

7. Übertragung von Know-how und Unterlizenzvergabe . . . 2855 765

IX. Rechtsfolgen der vorzeitigen Beendigung eines
Know-how-Lizenzvertrages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2870 766

1. Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2870 766
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2. Rückgabe der Know-how-Unterlagen, nachvertragliche
Geheimhaltungspflicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2871 766

3. Kartellrechtliche Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2874 767

X. Prozessuale Besonderheiten des Know-how-Lizenz-
vertrages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2885 768

C. Streitigkeiten der Lizenzvertragsparteien

I. Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2905 775

II. Bedeutung sog. „Verhandlungsklauseln“ . . . . . . . . . . . . . . 2911 776

III. Gerichtsstandsvereinbarungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2931 779

1. Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2931 779

2. Inlandslizenzverträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2940 781

3. Internationale Lizenzverträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2956 784
a) Gerichtsstandsvereinbarungen im Geltungsbereich

der EuGVVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2960 785
aa) Räumlicher Geltungsbereich der EuGVVO . . . . . . . 2968 787
bb) Anwendungsbereich des Art. 23 EuGVVO . . . . . . . 2974 788
cc) Zulässigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung . . . . 2978 789
dd) Form einer Gerichtsstandsvereinbarung nach der

EuGVVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2986 790
b) Gerichtsstandsvereinbarungen außerhalb des

Geltungsbereichs der EuGVVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2990 791

IV. Schiedsgerichtsbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3001 793

1. Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3001 793
a) Begriff und Bedeutung der Schiedsgerichtsbarkeit

(am Beispiel des deutschen Rechts) . . . . . . . . . . . . . . . . 3006 794
b) Vor- und Nachteile sowie Zweck des Schiedsgerichts-

verfahrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3013 796
c) Institutionalisiertes oder Ad-hoc-Schiedsgericht . . . . . . 3031 802

2. Die Schiedsvereinbarung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3039 804
a) Rechtsnatur der Schiedsvereinbarung . . . . . . . . . . . . . . 3039 804
b) Begriff und Inhalt der Schiedsvereinbarung . . . . . . . . . . 3045 805
c) Zulässigkeit undWirksamkeit der Schiedsvereinbarung 3054 807

aa) Schiedsfähigkeit des Streitgegenstandes . . . . . . . . . 3058 808
aaa) Vertrags- und Schutzrechtsverletzungen . . . . . 3060 809
bbb) Ansprüchewegen Verletzung der Verwertungs-

rechte und des Erfinderpersönlichkeitsrechtes . 3061 809
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