Der Lizenzvertrag

Begriindet von
Rechtsanwalt Dr. Herbert Stumpf

Bearbeitet von

Rechtsanwalt Dr. Michag Grof3

Minchen

8., neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2005

1n;
N
Verlag Recht und Wirtschaft GmbH
Frankfurt am Main



Inhaltsverzeichnis

Abklrrzungsverzeichnis .. . . . .. . 23
Einleitung: Die Bedeutung des Lizenzvertrages . . . . . . . .. .. .. ... . 29
A. Inhalt, Rechtsnatur und Arten des Lizenzvertrages . . . . .. .. . . . . . . . 35

I. EinrBumung eines positiven Rechtes . . . .. . .. ... . . ... 35

1. An Schutzrechten/Erfindungen, fir die noch kein Schutzrecht
angemeldet i oder an eéinem Geschmacksmuster/an Gemeinschafts-

efindungen . ... .. 35

2. Anenem Know-how. . . . . ... ... 41

3. An eénem Softwareurheberrecht/an einer Datenbank . . . . . . . . . . . . . 42

4. Anener Marke . . .. 42

Il. Rechtsnatur. . . . . . .. .. .. 42
1. Dargtelung der verschiedenen Auffassungen . . ... . .. . ... . .. .. .. 42

2. Stdlungnahme - . 43

[1l. Arten der Lizenzvertrége . . .. . . . .. ... ... 45
1 Allgemeines . . 45

2. Veatriebs, Herstellungs- und Gebrauchdizenz .~ .. ... . . . 45

3. Ausschliedliche Lizenz . . ... .. .. ... .. .. ... 53

4. Alleinige Lizenz . . . ... ... 55

5. Einfache Lizenz . . . .. . . . ... 56

IV Pasonliche Lizenz, Betriebs- und Konzernlizenz . . . . .. . . . . ... .. .. . .| 56
1. Persinliche Lizenz . . .. .. .. . 56

2. Betriebdizenz . . .. ... 57

3. Konzernlizenz . .. .. .. 57

B. Allgemeine Bestimmungen Uber Vertrégein Anwendung auf Lizenzvertrdge 60

[. Allgemeines . . . 60
1 Inlandsvertrége . . . . ... 60

[l. Abschluss des Lizenzvertrages . . .. . .. ... ... ... . ... 61
[1l. Nichtigkeit von Lizenzvertrégen . . .. . . . .. ... ... ... ... ... ... ... 63
1. Vedol gegen dieguten Sitten . . ... .. ... 63

2. Vadol gegen ein gesetzliches Verbot . .. . .. .. . 64

3. Nichtigkeit bei einer urspriinglich unméglichen Leisung . . . . . . . . . . | 64

IV Unmoglichkeit der Leistung . . . .. .. ... ... 64
1. Urspriingliche Unmdglichkeit und urspriingliches Unvermégen = . . . | 64

a) Rechtdagevor dem 1.1.2002 . . . .. . .. .. .. ... ... ... .. 64
b) Rechtdage ab dem 1.1.2002



Inhdtsverzeichnis

2. Nachtragliche Unmdglichkeit, nachtragliches Unvermégen = . . . . . | 68
a Rechtdagevor dem 1.1.2002 .. .. . . . . .. .| 68
b) Rechtdage ab dem 1.1.2002 . . . . .. .. . ... ... .. ... .. ... ] 75
V Wegfdl der Geschéftsgrundlage . .. . . .. .. .. 76
1. Rechtdagevordem 1.1.2002 . . . . . . . .. ... .. ... ... .. 76
2. Rechtdage b dem 1.1.2002 . .. ... . . ... ... ... ... ... ..., 78
VI.Vezug . . 78
1. Rechtdagevor dem 1.1.2002 . . . . . . . 78
2. Rechtdagedb dem 1.1.2002 .. ... . ... .. ... ... ... ... 78
VIl. Postive Vertragsverletzung . . . . . .. .. 78
1. Rechtdagevor dem 1.1.2002 . . . . . . . .. 78
2. Rechtdage @b dem 1.1.2002 . . . . . ... .. ... ... 79
VIIl. Verschulden bel Vertragsschluss . .. .. .. . .. 80
1. Rechtdagevordem 1.1.2002 . . .. ... ... .. ... ... ... ... ... ... 80
2. Rechtdage ab dem 1.1.2002 . . . .. . .. . .. ... ... ... ... ... 81
IX. Vetragsstrafe . . .. 81
C. Pflichten des Lizenznehmers, die sich aus der Natur des Lizenzvertrages
ergeben oder dievereinbart werden. . ... 83
[. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebthr. . . . . . ... . ... .. .. .. ... .. 83
1. Bemessung der Lizenzgebthr. . . . .. .. 83
a Allgemeines . ... . ... 83
b) Bewertungsfaktoren . . .. . ... 84
¢) Umsatzabhdngige Lizenzgebthr in% . .. . . . . ... . . .| 20
ad) Begriff ... 0
bb) Betelligung am Entgelt . . . . .. . ... 92
cc) Entstehung des Anspruchs .. . ... 93
d) Stucklizenz = . 93
ad) Allgemeines . .. . 93
bb) Entstehung des Anspruchs = .. . . 93
€) Zahlung fir einen bestimmten Zeitraum oder einmalige Zahlung .... 94
f) Beteiligung am Gewinn . . . .. ... 95
g) Mindedtlizenz . .. ... ... 95
2. Vednderung der Lizenzgebihr. . 97
3. Umgehung der Lizenz . .. ... ... .. 97
4. Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebihren fir Ausbesserung, Wieder-
herstellung oder Ersatz in Verkehr gebrachter patentgeschiitzter
Vorrichtungen oder ihrer Teille . ... .. ... .. 100
5. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebiihr bei Maschinen, die aus geschiitz-
ten und gemeinfreien Tellen bestehen .. .. . ... ... ... ... 101
6. Gebiihr fir die Uberlassung von Unterlagen und Informationen .~~~ 103
7. Fligkeit 103



Inhatsverzeichnis

8. Abrechnung und Uberprifung der Abrechnung =~ ... 104
a) Inhat der Abrechnungspflicht . .. ... ... ... ... ... ... . 104
b) Abrechnungsfrist .. . ... ... ... 105
C) Verletzung der Abrechnungspflicht ... ... ... ... .. .. .. ... 105
d) Besondere Vereinbarungen Uber die Abrechnung . . . . . . . . . . .. . 106
9. Mitteilungspflicht Uber Umsténde, die fir den Anspruch auf die
Lizenzgebihr von Bedeutung sind . . . . ... ... ... ... 106
10. Einsicht in die Geschéftsbiicher, eidesstattliche Versicheeung = .~ . . . 107
11. Vejéhrung der Lizenzgebihr. ..o 108
I. Ausibungspflicht . ... ... ... 110
1. Entstehen der Ausibungspflicht . ... ... ... ... ... ... 110
a) Allgemeines . . ... ... ... 110
b) Ausiibungspflicht bei einer ausschliefdlichen, aleinigen Lizenz =~ . . 111
c) Ausibungspflicht bei einer einfachen Lizenz . . .. . . .. ... . . . m
2. Umfang der Austibungspflicht ... ... ... ... ... ... .. ... .. 113
a) Beginn der Produktion . . .. ... 113
b) Qualitétserfordernisse . . ... . ... 114
) Auslibungspflicht und Preisgestaltung . . . . ... . ... ... ... ... .. 115
3 Webung - 115
4. Verletzung der Austbungspflicht .. .. ... 116
5. Wegfdl der Ausibungspflicht .. . .. ... 118
I1l. Pflichten des Lizenznehmers, die Verbesserungen am Lizenzgegenstand
betreffen .. ... .. 118
1. Pflicht zur Vornahme von Verbesserungen . . . . ... .. .. .. .. .. . .. 118
2. Benutzung von Verbesserungen . .. . ... .. 119
3. Mitteillungspflicht und Pflicht zur Einrdumung von Rechten an Ver-
besserungen . . ... 120
IV Produktionsbeschrankungen wahrend der Dauer des Lizenzvertrags = . . . . 123
1. Beschréankungen hinsichtlich der Herstellung von Gegenstanden, die un-
ter dieLizenz fdlen .. .. ... ... 124
2. Beschrankungen hinsichtlich der Herstellung von Gegensténden, die
nicht unter die Lizenz fdlen . .. .. .. ... ... .. .. .. .. ... ... ... 124
V Pilichten des Lizenznehmers hinsichtlich des Vertriebs . . . . . .. .. . ... . 125
1. R&umliche Beschrankung der Lizenz (Gebietslizenz). . . . . .. . . . . . . 125
2. Preisbindung und Bindung an Geschéftsbedingungen . . . . . . . . . . . 128
3. Pflicht zur Anbringung des Namens oder der Marke des Lizenzgebers
am Lizenzgegenstand . . . . ... ... 129
VI. Verpflichtung zum Bezug von Rohgtoffen und Tellen . . . . . . . . . . . . . 130
VII. Verpflichtung zur Aufrechterhaltung von Schutzrechten und zur Vertei-
digung der Erfindung gegen Ubergriffe Dritter. . . .. . . ... .. .. .. . . 132
1. Aufrechterhaltung von Schutzrechten ... . .. . ... .. ... .. .. .. . 132
2. Abwehr von Ubergriffen .. 133
3. Nichtangriffsabreden . .. .. ... ... ... 135

4, Abreden Uber den Schutzumfane



Inhdtsverzeichni s

VIII.

Verpflichtung des Lizenznehmers nach Beendigung des Lizenzvertrages ... 137
1. Beendigung der Tétigkeit . . .. ... ... ... 137
2. Pflicht zur Herausgabe der Unterlagen . .. ... .. ... ... ... . ... 137
3. Pflichten in Bezug auf die Ausstattung . . . . .. .. ... .. .. ... .. .. 133

4. Wetthewerbsverbot firr die Zeit nach Beendigung des Lizenzvertrages . . 140

. Pflichten des Lizenznehmers hinsichtlich der Ubertragung der Lizenz und

Erteilung von Unterlizenzen
1. Ubertragung von Lizenzen . . . .. 141

2. Erteillung von Unterlizenzen . . ... . . ... ... ... ... 142
D. Pflichten des Lizenzgebers, die sich aus der Natur des Lizenzvertrags
ergeben oder dievereinbart werden ... . .. 145
|. Pflichten beim AbschlussdesVertrags .. ... .. .. .. .. .. .. . 145
I1. Pflicht des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer die Ausiibung des
Lizenzrechts zu eemoéglichen . . . ... ... ... 145
[11. Pflichten des Lizenzgebers im Hinblick auf die Haftung . . . . . . . . . ... .. 148
1. Haftung fir Méngel bel Vertragsschluss .. .. . ... ... .. . 148
2. Haftung fir Ereignisse, die wahrend der Dauer des Lizenzvertrages auf-
treten . 148
3. Haftung des Lizenzgebers gegentiber Dritten fir Produktmangd. . = . . . 149
4. Veregnbarungen Uber dieHaftung . . .. ... .. ... 151
IV Pflicht des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer wéhrend der Laufdauer des
Lizenzvertrages das Benutzungsrecht zu sichen . ... . .. . ... . 152
1 Allgemeines .. .. 152
2. Vezcht auf das Schutzrecht . ... ... .. ... ... 153
3. Pflicht zur Zahlung der Jahresgebthren . . ... . . ... ... . .. .. 14
4. Prafkosten . . ... 155
5. Gehemhdtung . . .. ... 156
6. Vertedigung des Schutzrechts . .. .. . . ... ... 156
V. Pflichten des Lizenzgebers im Hinblick auf die eigene Benutzung und die
Vergabe weiterer Lizenzen . .. . . 157
V1. Pflichten des Lizenzgebers, die Verbesserungen am Lizenzgegenstand
bereffen .. ... 158
1. Pflicht zur Vornehme von Verbesserungen . .. . .. . ... ... ... ... ... 158
2. Mitteilungspflicht und Pflicht zur Einrdumung von Rechten an Ver-
besserungen . ... 158
E. Mangdhaftung des Lizenzgebers, Haftung des Verkaufers
von Rechten . 160
I. Allgemeines . . .. . . 160
Il. Méngdhaftung fir Sechmangd. .. . ... ... .. .. ... ... .. 161

10



Inhdtsverzeichnis

1. Rechtdagevor dem 1.1.2002 . . . ... ... ... . ... ... ... ... ... 161
a Vorausstzungender Haftung . . . ... ... ... 161
aa) Allgemeines .. .. .. 161

bb) Meinungen, die in der Literatur vertreten werden =~ . . . . | 161

cc) Rechtsprechung . .. .. 162

dd) Ergebnis ... . 164

ee) Zugesicherte Eigenscheften . . . . . 166

b) Umfang der Heftung =~ ... 167
ad) Meinungen, die in der Literatur vertreten werden =~ .~ . 167

bb) Rechtsprechung = .. . ... 163

cc) Ergebnis ... 170
c) Mangdhaftung bel Lizenzvertrégen, denen keine Schutzrechte

zugrunde liegen . .. 175

2. Rechtdage ab dem 1.1.2002 . . .. . ... .. ... ... ... ... ... 176

ad Méngehaftung fir Sechméngd. . . .. .. ... ... ... ... 176

Il. Haftung fir Rechtsméngd. .~ ... . . .. . 177
1 Rechtdagevordem 1.1.2002 . . . .. . ... . ... ... ... 177

a Vorausstzungender Haftung . . . . .. . ... .. ... 177

b) Umfang der Haftung . . .. .. . ... 178

ad) Allgemeines . . .. .. 178
bb) Rechtsméngd, die bel Abschluss des Vertrages vorhanden sind

und dem Lizenzgeber bekannt sind bzw. bekannt sein mussten . . 178
cc) Rechtsméngel, die erst nach Abschluss des Lizenzvertrages ent-

standen sind oder bekannt wurden und die der Lizenzgeber auch

bel Beachtung der erforderlichen Sorgfat nicht kennen konnte . 179

(1) Allgemeines . .. .. 179
(2) Abhéngigkeit desPatents . ... . .. ... 179
(@ Allgemeines . .. ... ... 179
(b) Auswirkungen auf die Lizenz ... .. . .. . .. 180
(3) Vorbenutzungsrecht . . ... .. .. 182
(@ Allgemeines . ... . ... ... 182
(b) Auswirkungen auf die ausschlieliche/dleinige Lizenz . 183
(¢) Auswirkungen auf die einfache Lizenz . = = . = = . 134
(4) zZwangdizenz . ... 185
(& Allgemeines . . 185
(b) Auswirkungen auf die ausschliefdliche/dleinige Lizenz . 185
(¢) Auswirkungen auf die einfache Lizenz . = = = = = = . 187
(5) Wirkungsbeschrankung des Patents im Interesse der
offentlichen Wohifahrt und der Staatssicherheit . =~ . = . . . 187
@ Allgemeines . .. ... ... 187
(b) Auswirkungen auf die Lizenz . . .. ... .. .. .. ... 187
2. Rechtdage b dem 1.1.2002 . . .. . .. .. ... ... ... 188
IV Haftung des Verkéufers von Rechten &b 1.1.2002 == ... . . . 188
1 Hauptpflichten . . ... ... 188
2. Nebenpflichten . ... ... ... . 189
3. Méngehaftung - . . 189



Inhaltsverzeichnis

F. Funktion der ausschliefdlichen/alleinigen Lizenz
I. Allgemeines

I1. Wirkung der ausschliefdichen Lizenz gegen den Rechtsnachfolger des
Patentinhabers

Il. Vergabe weiterer Lizenzen durch den Lizenzgeber. . . .. . . . ... . .

IV Klagerecht des Inhabers einer ausschliefdichen Lizenz gegentber Patent-
verletzern

V Ausschlieldiche Lizenz, der kein Schutzrecht zugrunde liegt

V1. Wetere Rechte des Inhabers einer ausschliefllichen Lizenz
1. Ubertragung von Rechten durch den Inhaber einer ausschliellichen
Lizenz

2. Die Ertellung von Unterlizenzen durch den Inhaber einer ausschlief3-
lichen Patentlizenz

3. Ubertragung von Rechten und Erteilung von Unterlizenzen durch den
Inhaber einer ausschlieldichen Lizenz, wenn der Lizenz keine Schutz-
rechte zugrunde liegen

4, Vererbung der ausschliefldlichen Lizenz

5. Gesdlschafterwechsel beim Lizenznehmer

6. Ubertragbarkeit der personlichen Lizenz, Betriebdizenz

VIl. Beispiele fir Verwertung von Rechten
. Beispiele fir Nutzungsrechte in Lizenzvertragen
Unterlizenz
. Ubertragbarkeit der Lizenz
Beispiele fir Klauseln Gber Nutzungsrechte in Cross-Lizenzvertrégen

. Beispiel fir Regelung der Pflichten von Poollizenzpartnern bzgl. Verwer-
tung der Rechte durch einen Poolpartner (Licensing Administrator)
1. Licensing Administrator™ (LA) Responsibilities
2. Licensors Responsibilities
6. Beispid fir Rechte am Ergebnis in Forschungs- und Entwicklungs-
vertragen

a s wdN PR

G. Funktion der einfachen Lizenz
I. Allgemeines
I1. Wirkung gegeniiber den Rechtsnachfolgern des Patentinhabers

1. Kein Klagerecht des Inhabers einer einfachen Lizenz gegentiber
Patentverletzern

IV Ubertragung der einfachen Lizenz

V Veerbung der einfachen Lizenz, Lizenzvertrag mit einer Gesdllschaft . . . .

VI. Persbnliche und Betriebdizenzen

12

193



Inhaltsverzeichnis

H. Verteidigung von Schutzrechten und nicht geschiitzten Erfindungen.

|. Schadensersatzanspriiche aus Schutzrechten .. . .. .. ... . . . |
1. Schadensersatzanspruch des Patentinhabers
a) Allgemeines .. .. ..
b) Schadensberechnung . .. ... .. ... ... ...
2. Schadensersatzanspruch des Inhabers einer ausschliefdichen oder
aleinigen Patentlizenz
a) Allgemenes . . .. ...
b) Voraussetzungen fir die Klageerhebung
C) Berechnung des Schedens . ... . .. ... ... .. .. ... ... ...
d) Vemedung von Kollisonen . . ... . ... ... ... ... . ... . ... ..
€) Klageberechtigung bei Erteillung von Unterlizenzen . . . . . . . . . .

Kein Schadensersatzanspruch des Inhabers einer einfachen Patentlizenz .
4. Schadensersatz bei Lizenzvertragen, denen kein Schutzrecht zugrunde
liegt . .

[l. Unterlassungsanspriiche .. . ... ...
1. Unterlassungsanspruch des Patentinhabers ... .. . ... . . . .

2. Unterlassungsanspruch des Inhabers einer ausschliefdichen/alleinigen
Lizenz . ... ..
3. Ken Unterlassungsanspruch des Inhabers einer einfachen Lizenz
a Allgemeines . ... ...
b) Schutz des Inhabers einer einfachen Lizenz durch den Lizenzgeber
vor Patentverletzungen . .. ... ..
C) Vetragliche Vereinbarungen . .. .. ... ... ...
d) Der Schutz bel Vereinbarung einer Meistbeglinstigungsklausel.
€) Keine Abtretung des Uberlassungsanspruchs
f) Einrdumung der Prozessfuhrungsbefugnis .. ... ... ..
4. Unterlassungsanspruch bei Lizenzvertrégen, denen keine Schutzrechte
zugrunde liegen

w

[1l. Abhdngigkeitsklage . . ... ...
1. Recht des Patentinhabers zur Erhebung der Abhéngigkeitsklage

2. Recht des Inhabers einer ausschliedlichen/aleinigen Lizenz zur
Erhebung der Abhdngigkeitsklage . . ... ... ... ...

3. Kein Klagerecht des Inhabers einer einfachen Lizenz

IV Nichtigkeitsklage
L Allgemeines . ... ...
2. Vezicht des Lizenznehmers auf Erhebung einer Nichtigkeitsklage = .
3. Unzuléssigkeit der Erhebung einer Nichtigkeitsklage

V Vertedigung von Marken

J. Audanddlizenzvertrége . . .. ..

[. Literatur zu Audanddizenzvertrégen . . . . .. ... .. ...
Darstellung fir einzelne Lander. .. .. .. ... ... ... ... ..

237

237
237

238
238

238
238

239

240
241

242

242
242

13



Inhdtsverzeichnis

Il. Genehmigungspflicht . .. .. 247
1 NechdeutschemRecht . . . . . . ... ... .. .. . . ... . .. . ... .. .. . .. 247
2. Nach audéndischem Recht = . .. .. .. ... ... 251
1. Zahlung bei Audanddlizenzen . . ... ... ... ... . .. .. .. ... ... . ... 252
1. Anfdl des Erl6sesin fremder Wéhrung . . ... .. ... .. 252
2. Anfdl des Erléses in deutscher Wéhrung =~ .. ... 254
3. Einzehlung auf eén Audandskonto . . . . ... ... ... ... 254
IV Anwendbares Recht . . . ... ... 255
1 Lizenzrecht . ... ... .. ... 255
2. Patent-, Mugter- und Zeichenrecht . .. ... ... ... 257
3. Unlauterer Wettbewerb =~~~ ... 258
4. Verteidigung von Erfindungen, die dem Lizenzvertrag zugrunde liegen . 259
5 Kartelrecht . 259
a) Unabdingbarkeit . ... .. ... . 259
b) Deutsches und EU-Kartdlrecht = . . . . .. | 260
c) Songtiges audéandisches Kartellrecht . ... . . | 260
V Sprache . ... ... 261
1. Inder der Vetrag ausgefertigt wird ... .. ... 261
2. In der die Unterlagen zu Ubergeben sind; anwendbares Mal3system = . = 262
VI. Gerichtsstand, Schiedsgericht, Mediation, Verhanden =~ . . .. . . 262
1. Das Genfer Protokoll Uber Schiedsklauseln im Handelsverkehr vom
2491923 . 266
2. Das Genfer Abkommen zur Voallstreckung audéndischer Schiedsspriiche
vom 26. 91927 . 266
3. Das UN-Ubereinkommen (iber die Anerkennung und Vollstreckung aus-
landischer Schiedsspriichevom 10. 6. 1958 . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. 267
4. Das europsische Ubereinkommen ber die internationale Handels-
schiedsgerichtsharkeit vom 21. 41961 . . .. . . . . .. ... .. .. .. 267
5. Das UNCITRAL-Modelgesetz tiber die internationale Handel sschieds-
gerichtsbarkeit vom 21. 61985 . . . . ... . ... ... 268
6. Schiedsverfahrensgesetz vom 22. 12,1997 ... .. ... ... ... ... ... 268
7. Mediation, Verhanden...............cccco..... 268
VIl. Weitere Probleme bel Audanddizenzvertrégen . .. ... ... ... ... ... .. 281
K. Gedlschaftsahnliche Lizenzvertréage . ... .. ... .. .. .. ... .. . .. .. 282
I. Voraussstzungen des gesellschaftsdhnlichen Lizenzvertrages . . . . . . | 282
I1. Auf gesdllschaftsdhnliche Lizenzvertrége anwendbare Vorschriften . . . . 284
[1l. Bedeutung fir die Praxis =~~~ . ... .. .. .. .. 284
L. Markenlizenz = ... 285
[. Allgemeines . . . . 285
. Praxifdlle .. 289

14



Inhaltsverzeichnis

M. Dauer desLizenzvertrages = . ... ... 295
I. Schutzrechte, Softwareurheberrechte, Know-how. =~ . . . . 295
Il. Bei Lizenzvertrégen, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen . . . . . 298

I1l. Vorzeitige Beendigung des Lizenzvertrages ... . . . . ... . . . . .| 299
IV Der Lizenzvertrag inder Insolvenz .. .. . ... ... 303
1 Allgemeines . 303

2. Konkurs .. 304

a desLizenzgebers . . ... ... 304

b) desLizenznehmers . . .. . ... 306

3. Insolvenz .. 308

a) deslizenzgebers . . . ... .. 308

b) desLizenznehmers .. .. . . ... 308

N. Steuerliche Behandlung von Lizenzvertragen. . . .. .. . . . .. .. .. .. .. . 313

I. Steuerliche Behandlung der Lizenzgebihr bei Vertragen mit inlandischen
Lizenznehmern/Lizenzgebern = . .. 313
1. Behandlung im Einkommensteuerrecht .. .. .. . .. .. 313

a) Allgemeines .. 313
b) Bilanzierung . . . .. ... 313
ad) Behandlung beim Lizenznehmer. . . . . ... ... 313
(1) Lizenziberlassung gegen laufende Gegenleistung . . . . . . . 314
(2) Lizenziberlassung gegen Einmalzahlung . . . . . . . . . . .. 315

(3) Bildung von Ruckstellungen wegen Verletzung fremder
Rechte . . . 315
bb) Behandlung beim Lizenzgeber. . . ... . ... ... ... 316

(1) Abgrenzung Anlagevermogen/Umlaufvermégen fir

Aktivierungspflicht entscheidend .. ... . . . .. . 316
(2) Behandlung der Einnahmen aus Lizenzvertragen . . . . . . . . 317

¢) Besonderheiten bei der Gewinnermittlung nach 8 4 Abs. 3 ESIG .... 317

d) Ermittlung der Einkiinfte aus Vermietung und Verpachtung . . .~ = = | 318

2. Besonderheiten bel der Kérperschaftssteuer = . . 318
3. Umsatzsteuer . . . .. 319
4. Einheitsbewertung, Erbschafts- und Schenkungssteuer. . . . . . . . . 319
a) Behandlung beim Lizenzgeber . .. . .. ... ] 319

b) Behandlung beim Lizenznehmer. . . . . .. . . ... . 320

5. Gewerbesteuer. . . ... 320
6. Steuerliche Vergingtigungen . . ... . ... ... 321
. Steuerliche Behandlung der Lizenzgebihr bel Audandsvertragen . . . . . . . 321
1. Lizenzvergabe an audandische Lizenznehmer. . . . .. . .. .. . . . 321
a Allgemeines .. ... .. 321

b) Doppebesteuerungsabkommen (DBA). .. . | 322

C) Anrechnung der audéndischen Steuer. . . . . .. . ... ... 323

d) Abzug der audandischen Steuer . ... ... 324

€) FErlass bzw. Pauschalierung der deutschen Steuer. . .. . . . . . . | 325



Inhdtsverzeichnis

f) Umsatzsteuer. .. 325
0) Gewerbesteuer .. . . 326
h) Vemdgenseuer, Sonderregelungen DDR . . . . .. 326
2. Lizenznehmevom Audand .~ 326
a Allgemeines . ... 326
b) Abzugsteuer . . 326
ad) Berechnung der Abzugssteuer bis Veranlagungszeitraum 2001 .. 327
bb) Berechnung der Abzugssteuer ab Veranlagungszeitraum 2002 .. 327
cc) Berechnung der Abzugssteuer ab Veranlagungszeitraum 2003 .. 327
dd) Haftung ... ... .. 327
ed) FErdatungsverfahren 328
ff) Fresdlungsverféhren .~ . . 328
gg) Praktischer Hinweis =~ .. 328
hh) Sonderfal der Rechtsibertragung .. .. . . . .. ... . . 329
C) Umsatzsteuer. . . . . . . .. 329
d) Gewerbesteuer = ... 330
3. Ubersicht iiber die Doppelbesteuerungsabkommen (DBA). . . . . . . . . . . 330
O. Lizenzvertrag und deutsches Kartdlrecht =~~~ . | 333
I. Die Vereinheitlichung des deutschen und europdischen Kartdlrechts = . . . . 333
1. Gewerbliche Schutzrechte und Wettbewerbsordnung .~ . . . .~ . . . . . . 333
Il. 88 17, 18 GWB aF. (bis30.6.2005) . . . . .. ... .. .. . . ... .. ... .. .. 334
1 Allgemein 334
& Saechlicher Anwendungsbereich . ... .. ... ... ... ... 334
b) Ortlicher Anwendungsbereich .. .. .. ... ... ... .. ... .. .. | 335
c) Rechtsfolgen bei eéinem VerstoR (Nichtigkeit/§ 139 BGB). . . . . . . . . 335
d) Schriftformerfordernis ... . ... 335
€) Gegensatige Lizenzerteilung und Patentgemeinschaften .~ . . . . 336
aa) Einfache gegensatige Lizenzen .~ . . 336
bb) Gegensaitige Erteilung von ausschliefdlichen Lizenzen = = . . . . 337
cc) Patentgemeinschaften ... 338
f) Verhdtnis der 88 17, 18 GWB aF. zu Art. 81, 82 EGV. . . . = . = | 339
2. Schutzrechtdizenzvertrdge 8§ 17 GWB aF) . . . . . . . 340
a) Inhalt des Schutzrechts (817 Abs. 1 GWB aF.). . .. . .. ... . . .| 340
ad) Art der Ausiibung des Schutzrechts . .. .. .. .. .. .. ... .. 340
bb) Umfang der Ausiibung des Schutzrechts . . .. . . .. .. .. 342
cc) Mengenbeschrankungen . ... .. .. .. 342
dd) Gebietsheschrénkungen . . . .. 342
ee) Zeitliche Beschrénkungen . . 343
b) Zuldssige Beschrdnkungen (8 17 Abs. 2 Nr. 1-5GWB aF) = . = = . 343
ad) Interesse des VerdulRerers oder Lizenzgebers an technisch
enwandfreier Ausnutzung des Schutzgegenstands (817 Abs. 2
Nr. LGWB aF.) ... ... 343
bb) Erfahrungsaustausch/Lizenzen auf Verbesserungs- oder
Anwendungserfindungen gemél3 § 17 Abs. 2Nr.2GWB aF. .. 34
cc) Nichtangriffs-Klausen (8 17 Abs. 2Nr. 3 GWB aF). . . . . . . 344
dd) Mindestlizenz (8 17 Abs.2Nr.4GWB aF). . . ... . ... . .. .. 345

16



Inhdtsverzeichnis

ee) Kennzeichnung der Lizenzerzeugnisse (817 Abs. 2 Nr. 5 GWB
aF) . 345
¢) Freigdlung auf Antrag (8 17 Abs.3GWB aF) ... . .. . | 345
3. Know-how-Vertrige 8§ 18 GWB aF.). . ... ... ... .. .. .. ... ... ... 345
4. Software, Marken (8 24ff. GwB aF). . . .. .. .. ... ... ... . ... 346
[11. Die Auswirkungen der 7. Novelle des GWB fir Lizenzvertrdge . . . . . . . . 347
P. Lizenzvertrag und EG-Kartdlrecht. . .. .. ... ... ... ... . ... ... .. . . 361
I. Anwendbarkeit der Art. 81, 82 EGV auf Wettbewerbsbeschrénkungen in
Lizenzvertrégen . . ... ... ... 361
1. Wetthewerbsbeschrénkungen . . ... ... ... 361
2. Die Bekanntmachung der Kommission Uber Vereinbarungen von
geringer Bedeutung . . .. 365
3. TRIPS . 366
Il. Die Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 772/2004 fir Technologietransfer-
Vereinbarungen (Patente, Know-how und Softwareurheberrechte) vom
2742004 . 366
1 EinfGhrung ... 366
a) Entstehungsgeschichte . . .. ... .. ... ... 366
b) Auswirkungen der GFTT Nr. 772/2004 .~ . . . . .. . .. .. . .| 366
2. Anwendungsbereich . . ... ... 369
a) Erfasste Lizenzvertrége: Technologietransfer-Vereinbarungen zwi-
schen zwel Unternehmen, die die Produktion der Vertragsprodukte
ermoglichen, Art. 2 Abs. 1, ortlicher Anwendungsbereich . . . . . . . . 370
ad) Legd-Definitionen, Art. 1 Abs. 1(8) - (n), Art. 1 Abs.2 . = . 370
(1) Vereinbarungen" (&. . . ... ... ... ... ... 371
(2) ,Technologietransfer-Vereinbarung (). . . .. ... .. .. . .. 371
(3) ,Wechslsdtige Vereinbarung" (¢). . ... ... ... ... ... 331
(4) ,Nicht wechselsaitige Vereinbarung" (d). . . .. . . . . . .. .. 383
(5) ,Produkt" (€). . . ... ... 3383
(6) Vertragsprodukt" (f). .. .. ... 384
(7) ,Rechte an geistigem Eigentum” (@). . . . ... ... .. ... .. 334
8 ,Patent" (h). ... .. .. 385
9) ,Know-how" (i). .. ........ ... ... ... ... ... 385
(10) ,Konkurrierende Unternehmen” (). . . . . .. . .. ... .. . 3387
(11) ,Seektive Vertriebssysteme”' (k). ... .. ... 388
(12) ,Exklusivgebiet" 0. . ... ... ... .. ... 390
(13) ,Exklusvkundengruppe’ (m). . . . . . ... 390
(14) ,Abtrennbare Verbesserungen™ (n). . .. ... .. ... 390
(15) Vebundene Unternehmen” (Art. 1 Abs.2). . . . . .. . . . .. 391
bb) Vereinbarung zwischen zwel Unternehmen (Art. 2 Abs. 1). . = . . 391
cc) Vereinbarung Uber Produktion von Vertragsprodukten (Art. 2
Abs 1) . 392
(1) Vetrége zwischen Technologiepools und Lizenznehmern . .. 392
(2) Unterlizenzierbare Lizenz Uber die Produktion von Vertrags-
produkten/Unterlizenz . .. .. ... .. ... . ... ... .. ... 393



Inhdtsverzeichnis

(3) Anspruchsverzicht-Vereinbarungen und Anspruchs-

regelungsVereinbarungen . ... .. 393
(4 zuiefervertrage ... 394
(5) Entwicklungsvertrag fur festgelegtes Vertragsprodukt =~~~ 394
dd) Ortlicner Anwendungsbereich . .. ... ... ... .. ... .. ... . 395
b) Nicht effasste Lizenzvertrdge .. .. . . ... 396
Lizenzvertrége zwischen mehr als zwei Parteien .~~~ . 396
bb) Masterlizenzen .. ... .. ... ... 398
cc) Vetrége, die unter andere GVO fdlen .. .. .. . . 399
(1) GVO Spezidisierungsvereinbarungen Nr. 2658/2000 . . . . . 399
(2) GVO Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen
Nr. 2659/2000 .. 400
(3) GVO Vetikde Vereinbarungen Nr. 2790/1999 =~ = . 400
dd) Kaufvertrége . . ... ... ... 402
ed) Urheberrechtdizenzen .. .. .. ... ... ... 402
ff) Markenlizenzen . . ... 403
c) Dauer (Art. 2 Abs. 2). ... .. . 404
3. Freistellung, soweit Technologietransfer-Vereinbarungen Wett-
bewerbsheschrénkungen gemald Art. 81 Abs. 1 EGV enthalten . . . . . 405

a) Bewertung, ob Technologietransfer-Vereinbarung Techno-

logienwettbewerb oder technologieinternen Wettbewerb beschrankt . . 405
b) Bewertung, ob Vereinbarung Beschrankung des Technol ogienwett-

bewerbs und/oder des technologieinternen Wettbewerbs bezweckt

oder bewirkt ... 408
4. Freistellung wettbewerbsbeschrankender Vereinbarungen abhangig von

Marktanteilsschwellen, Art. 3,8 = .. .. . ... .. 411
a) Definition des redlevanten Markts und Zuordnung der Marktanteile . . 412
ad) Reevanter Markt . . 412
() Leitlinien zur Marktdefiniton =~ . ... 412

(2) Aspekte der Marktdefinition von besonderer Bedeutung fir
den Technologigtransfer. . .. .. . . ... . .. . ... .. .. 413
(& Produktmarkt . ... ... 413
(@@ Produktmarkt: Waren und Diengtleistungen . . = . 413

(bb) Raumlich und sachlich relevante Produktmérkte . . 414

(cc) Austauschbarkeit oder Subdtituierbarkeit . . . . . 414
(b) Technologiemarkt =~ .. .. .. . ... 414
(ad) Présenz der lizenzierten Technologie . . . . . . . . . . 414
(bb) R&umlich und sachlich relevante Technologie-
markte . 415
(cc) Austauschbarkeit oder Subdtituierbarkeit =~ = . . 415
bb) Zuordnung der Marktanteile . ... ... 415
(1) Be Produktmérkten = . ... ... 416
(2) Bel Technologiemarkten . .. .. .. .. .. ... .. . 416
(3) Kombination der Methoden der Marktanteilshestimmung ... 417
(4) Marktanteil ,Null" bel neuen Technologien . . . . . . . . . . .. 418
b) Unterscheidung zwischen Wettbewerbern und Nicht-Wettbewerbern . . 418
aa) Wettbewerber. .. 418
(1) Tatsachliche Wettbewerber. ... .. ... 419
(2) Potentielle Wettbewerber. . .. ... ... ... ... 419



Inhdtsverzeichnis

bb) Nicht-Wettbewerber. ... ... 420
(1) Einseitige/zweisditige Sperrposition . ... .. 420
(2) Durchgrefende Innovation . ... ... .. .. .. . .. ... 421
cc) Vertragparteien nach Vertragsabschluss Wettbewerber =~ . 421
5. Freistdlung, wenn keine Kernbeschrankungen (, schwarze Liste") vor-
liegen, Art. A GFTT. . .. 422
a) Nicht wettbewerbsbeschrénkende Klausaln (,weil%e Liste™). . . . . . . . 424
ad) Wahrung der Vertraulichkeit = . .. ... 425
bb) Keine Untervergabe der Lizenz .=~~~ . . . . . . . . 425
cc) Nutzungsverbot nach Ablauf der Vereinbarung, sofern die
lizenzierte Technologie noch gliltig und rechtswirksam ist . . . 425
dd) Unterstiitzung des Lizenzgebers bei der Durchsetzung seiner
lizenzierten Schutzrechte .~ . .. 426
ee) Zahlung von Mindestgebiihren oder Produktion einer Mindest-
menge an Erzeugnissen, in die die lizenzierte Technologie ein-
gegangen ist . ... 427
ff) Verwendung des Markenzeichens des Lizenzgebers oder Angabe
des Namens des Lizenzgebers auf dem Produkt =~~~ . 428
gg) Weltere freigestdlte Klauseln .. . . ... ... ... ... 431
b) Kernbeschrankungen (,schwarze Liste", Art. 4). . .. . 432
ad) Vereinbarungen zwischen konkurrierenden Unternehmen (Wett-
bewerber) (Art. 4 Abs. 1) . ... 433
(1) Preisfestsetzung (Art. 4 Abs. 1@). . ... ... ... .. 433
(2) Output-Beschrankung (Art. 4 Abs. 1 b) . .. .. . . 436
(3) Zuweisung von Mérkten oder Kunden mit Ausnahme der
(Art.4Abs.1c). . .. ... 438
(@ Verpflichtung des/der Lizenznehmer(s): Nutzung nur in
einem oder mehreren Anwendungshereichen oder Pro-
duktmérkten (Art. 4 Abs. 1c(i)). . .. ... .. .. .. ... 438
(b) Verpflichtung des Lizenzgeberg/Lizenznehmers in nicht
wechselsaitiger Vereinbarung: Keine Produktion der
lizenzierten Technologien in einem oder mehreren An-
wendungsbereichen oder Produktmérkten, Exklusiv-
gebieten, die der anderen Partel vorbehalten sind (Art. 4
Abs.1c(ii). .. ... .. 446
(c) Verpflichtung des Lizenzgebers: Keine Technologidli-
zenz an einen anderen Lizenznehmer in einem
bestimmten Gebiet (Art. 4 Abs. 1c(in)). . ..~ . . 447
(d) Verpflichtungen des Lizenzgebers/Lizenznehmers in
nicht wechselsaitiger Vereinbarung: Beschrénkungen
des aktiven und/oder passiven Verkaufs in ein Exklusiv-
gebiet oder an eine Exklusivkundengruppe, das bzw. die
einer anderen Partel vorbehalten ist (Art. 4 Abs. 1 ¢ (iv)) 448
(e) Verpflichtung des Lizenznehmers in nichtwechsal-
saitiger Vereinbarung: Beschrdnkung des aktiven Ver-
kaufs in Exklusivgebiet oder an Exklusivkundengruppe,
das bzw. die vom Lizenzgeber anderen Lizenznehmern
vorbehaten ist (Art. 4 Abs. 1c(v)). . . ... .. 449



Inhdtsverzeichnis

20

(f) Verpflichtung des Lizenznehmers: Beschrénkung auf
Eigenbedarfsdeckung (Art. 4 Abs. 1¢c (vi)). . . . . . . . .. 449
(9) Verpflichtung des Lizenznehmers in nicht wechsel-
saitiger Vereinbarung: Produktion der Vertragsprodukte
nur fir bestimmten Kunden, um zweite Bezugsquelle zu

schaffen (Art. 4 Abs. 1c(vii)). . ... ... ... . ... . . 452
(4) Wettbewerbsverbot (Art. 4 Abs. 1d)). .. ... .. . .. 452
bb) Die Beschrankungen zwischen nicht konkurrierenden Unterneh-
men (Nicht-Wettbewerber) (Art. 4 Abs.2) .. .. .. ... . 454
(1) Preifestsatzung (Art. 4 Abs. 28). ... .. ... ... 454

(2) Gebiets- oder Kundenkreisheschrankungen bzgl. Passiv-
Verkaufe des Lizenznehmers mit Ausnahme von Art. 4
Abs.2b .. 455
(@ Beschrankung des passiven Verkaufs in Exklusivgebiet
oder an Exklusivkundengruppe, das/die dem Lizenzge-
ber vorbehdten it (Art. 4 Abs. 2b (i)). . . .. ... .. .. 457
(b) Beschrankungen des passiven Verkaufs in Exklusiv-
gebiet oder an Exklusivkundengruppe, das/die einem
anderen Lizenznehmer des Lizenzgebers fur zwei Jahre

zugewiesen wurde (Art. 4 Abs. 2b (ii)). . . .. ... 457
(c) Verpflichtungen des Lizenznehmers. Beschrankung auf
Eigenbedarfsdeckung (Art. 4 Abs. 2b (iii)). . . . . . . . . 459

(d) Verpflichtung: Produktion der Vertragsprodukte nur fir
bestimmte Kunden, um zweite Bezugsguelle zu schaffen
(Art. 4Abs.2b(iv)). ... ... . 459
(&) Verpflichtungen des Lizenznehmers: Verkauf nur an
Einzelhéndler, nicht an Endverbraucher (Art. 4 Abs. 2 b

V) - 460

(f) Verpflichtung des Lizenznehmers; Verkauf nur an nicht
zugelassene Handler (Art. 4 Abs. 2b (vi)). . . . . . . . . . . 460

(3) Aktiver/passiver Verkauf an Endverbraucher (Art. 4
Abs. 2¢) .. 461
cc) Vertragsparteien erst nach Vertragsabschluss Wettbewerber

(Art. 4ADbs. 3). . .. 461
6. Nicht fregestellte Beschrénkungen (Art. 5). . ... ... ... ... .. .. .. 461

a) Verpflichtung des Lizenznehmers. Exklusive Ruicklizenz oder
Rickibertragung bzgl. eigener abtrennbarer Verbesserungen an
lizenzierter Technologie oder eigener neuer Anwendungen dieser

Technologie (Art. 5 Abs. 1a,b). ... .. ... . ... . . ... .. . 463
b) Nichtangriffsverpflichtung (Art. 5 Abs. 1¢). ... ... .. .. .. . .. . 468
c) Wettbewerbsverbote nicht konkurrierender Unternehmen (Art. 5
Abs. 2) 469
7. Entzug des Rechtsvorteils (Art. 6) und Nichtanwendbarkeit der GFTT
(A7) 470

a) Entzug des Rechtsvorteils der Verordnung durch Kommission (Art. 6

Abs. 1) oder durch Wettbewerbshehdrden der Mitgliedstaaten (Art. 6

ADS. 2). . 470
b) Nichtanwendbarkeit der GFTT (Art. 7). . . . . . ... .. .. .. .. . 472



Inhatsverzeichnis

8. Ubersicht: , Freistellung eines Vertrags aufgrund der Anwendbarkeit der

GFTT" 475

9. Aufhebung der GFTT Nr. 240/96 (Art. 9), Ubergangsfrist (Art. 10),
Gdtungsdauer (Art. 11). . . . . .. 478
& Aufhebung der GFTT Nr. 240/96 (Art. 9). . .. ... ... .. ... . ... . 478
b) Ubergangfrist (Art. 10). . . . ... .. ... .. 478
c) Gdtungsdauer (Art. 11). . ... ... ... 479
10. Anwendung von Art. 81 Abs. 1 und 3 aulerhalb der GFTT. . . . . 480
a) Allgemeiner Untersuchungsrahmen ... .. . ... .. 480
ad) Redevante Faktoren . . .. .. . ... 481
(1) Art der Vereinbarung = . ... 481
(2) Makistelung der Parteien ... .. . 482
(3) Marktstellung der Wettbewerber. .~ . . . .. 482
(4) Maktstellung der Abnehmer. . 483
(5) Marktzutrittsschranken . . .. . .. .. ... 483
(6) Ausgereifter Markt . 484
(7) Sondige Faktoren . ... 484
bb) Negative Wirkungen restriktiver Lizenzvereinbarungen . . . . . 484

cc) Postive Wirkungen restriktiver Lizenzvereinbarungen und
Anadlyseparameter. . . .. 486

b) Anwendung von Art. 81 auf verschiedene Arten von Lizenz-

beschrénkungen = . 490
ag) Lizenzgeblhren ... ... 491
bb) Exklusivlizenzen und Verkaufsbeschrankungen . . . . . . . . . 491
(1) Exklusiv- und Alleinlizenzen . .. ... . . . .. ... ... 491
(2) Verkaufsbeschrénkungen .. .. . . ... 494
cc) Outputbeschrénkungen . . . .. .. ... 496
dd) Nutzungsbeschrdnkungen . . .. .. . .. 497
ed) Beschrénkung auf den Eigenbedarf. . . .. . .. .. .. 498
ff) Kopplungs und Peketvereinbarungen . . . . .. ... ... 498
g9) Wettbewerbsverbote . . ... 499
¢) Anspruchsregelungs- und Anspruchsverzichts-Vereinbarungen . . . . 500
d) Technologigpools . .. ... ... .. .. .. ... ... 500
aa) Allgemeine Uberlegungen .. . . . . 500
bb) Art der zusammengefassten Technologien . ... .. . .. . 503
cc) Bewertung einzelner Beschrankungen . .. ... .. .. .. 509
dd) Institutioneller Rahmen fir die Leitungvon Pools . . . . . . . . .| 511

21



Inhaltsverzeichnis

Anhang . . ... 518
Anhang |

Checkliste Patentlizenz-/K now-how-/Markenlizenz-/Softwareurheberrechtdizenz-
Vetrag . .. 520

Anhang Il - Kartdlrechtliche Regelungen
1. Siebtes Gesetz zur Anderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen

2. EU-Kartdlrecht
a) Verordnung (EG) Nr. 240/1996 der Kommission vom 31. Januar 1996 zur
Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von
Technologietransfer-Vereinbarungen .. .. .. . . .. ... 557
b) Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission vom 27. April 2004 Uber
die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag auf Gruppen von

Technologietransfer-V ereinbarungen

ad) Deutsche Fassung mit Leitlinien . .. ... .. ... . .. ... .. .. . | 575

bb) Englische Fassung mit Leitlinien . ... ... ... .| 656
3. US-Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property . . = . . = . . 726
4. Guiddines for Patent and Know-How Licensing Agreements under the Anti-

monopoly Act (Japan-Guiddines). . . . ... ... 751

Anhang IlI
Ubereinkommen Gber handelshezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigen-
tums (TRIPS-Ubereinkommen). . . .. ... ... ... .. . ... ... ... .. 778
Literaturverzeichnis = . . . . . ... 806
Sachregister . . ... 815

22



