Der Lizenzvertrag

von

Rechtsanwalt Dr. jur. Michael GroB3

Miinchen

11., aktualisierte und erweiterte Auflage 2015

Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main



Inhaltsverzeichnis

AT 12 « ST R R \%
Abkiirzungsverzeichnis ...... ..o XXVII
Einleitung: Die Bedeutung des Lizenzvertrages .................... 1
A. Inhalt, Rechtsnatur und Arten des Lizenzvertrages............. 10

I. Einriumung eines positivenRechtes ..., 10

1. An Schutzrechten/Erfindungen, fiir die noch kein Schutzrecht
angemeldet ist oder an einem eingetragenen Design/

an Gemeinschaftserfindungen. ..ot 10

2. AneinemKnow-how .......cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnannn. 18

3. Aneinem Softwareurheberrecht/an einer Datenbank .......... 19

4, Aneiner Marke. . .ot 20

I RECHISNAIUL . ettt iieiiiieeeeeeeniannreneearaaannntansens 20

1. Darstellung der verschiedenen Auffassungen................. 20

2. Stellungnahme .. ...cvviiniiiiiieii e 21

III. Artender Lizenzvertrge . .. ...coovvvneinneeiiinneenneneeennns 24
1. AllZEmEINeS . ... oviniiii et 24

2. Vertriebs-, Herstellungs- und Gebrauchslizenz ............... 24

3. AusschlieBliche Lizenz. ......oovviiiiiiiiiiinnnnnnneeees 33

4. Alleinige Lizenz. . .....ovvir i 35

5. Binfache Lizenz. . ..o.uvurieereiiiiiier et innnnnneenaanns 36

IV. Personliche Lizenz, Betriebs- und Konzernlizenz................ 37
1. Personliche Lizenz. .. ..coiiiiiire it 37

2. Betriebslizenz. ..o ii it e 38

3. Konzernlizenz ..... e e e e e 39

B. Allgemeine Bestimmungen iiber Vertrige in Anwendung auf

Lizenzvertriige .. .....ouoinniinn i 41

L OAIZEMEINES. . oo vt ettt 41
1. Inlandsvertrige. . ... .o ovv i 41

II. Abschluss des Lizenzvertrages. .. .o.ovvvvrevennnrennueennneeens 42
I11. Nichtigkeit von Lizenzvertrigen ...........oovivuiiiiiiianan 45
1. VerstoB gegendie guten Sitten.............ooeviiiiiiiat 45

2. VerstoB gegen ein gesetzliches Verbot ...............ooiint 46



Inhaltsverzeichnis

3. Nichtigkeit bei einer urspriinglich unmdglichen Leistung . ... ..

IV. Unmoglichkeitder Leistung ......oooovviivn i .
1. Urspriingliche Unmdglichkeit und urspriingliches Unvermdgen

a) Rechtslagevordem 1.1.2002..............ccoviiinninn..

b) Rechtslageabdem 1.1.2002............c.ccviiiiiinn...

2. Nachtrigliche Unmdglichkeit, nachtrigliches Unvermdgen .. ..

a) Rechtslagevordem 1.1.2002...............ciiiiiae.,

b) Rechtslageabdem 1.1.2002........... ...t

V. Wegfall der Geschiftsgrundlage. ...............ooooiiiiiat
1. Rechtslagevordem 1.1.2002.......... .. oo,
2. Rechtslageabdem 1.1.2002.............cooiiii it

VL Verzug. v e e e e
1. Rechtslage vordem 1.1.2002. ...t
2. Rechtslageabdem 1.1.2002.............cooviiiiiiiaiat,

VII. Positive Vertragsverletzung. ..........coiiiiiiiiiiiiiin e,
1. Rechtslagevordem 1.1.2002...............c.oiiiineinne.
2. Rechtslageabdem 1.1.2002........... .. ...t

VIII. Verschulden bei Vertragsschluss. ..........c.ooooiiiiiiiiint,
1. Rechtslagevordem 1.1.2002........... ...t
2. Rechtslageabdem 1.1.2002...............ooiiiiiiieiian,

IX. Vertragsstrafe. . ...t

C. Pflichten des Lizenznehmers, die sich aus der Natur des
Lizenzvertrages ergeben oder die vereinbart werden. ...........

I. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebithr..........................
1. Bemessung der Lizenzgebiihr ...................cooeiini.s.
a) Allgemeines ........ooeiniiiiiiiiiii i
b) Bewertungsfaktoren ...............c.oiiiiiiiiiiiiien,
¢) Umsatzabhingige Lizenzgebiihrin Prozent ...............
aa) Begriff ... ... o
bb) BeteiligungamEntgelt.............................
cc) Entstehungdes Anspruchs ..........................
d) Stitcklizenz . .....ooiniieii i e e
aa) Allgemeines .......oveiiiiiinniiiinienennnnnns
bb) Entstehungdes Anspruchs ..........................

e) Zahlung fiir einen bestimmten Zeitraum oder einmalige
Zahlung .. ..ot e
f) BeteiligungamGewinn ..........covvvieineiinninnann..
g) Mindestlizenz...........cooiiiiiiiiiiiiiinin .,

VIII

46

47
47
47
50
51
51
60

61
61
63

63
63
63

64
64
64

65
65
67

67

69

69
69
69
70
80
80
82
83
84
84
84

84
86
86



Inhaltsverzeichnis

2. Verinderung der Lizenzgebiihr................ooooiiiiii, 89

. UmgehungderLizenz..............ooooiiiiiiiiiin 89

4. Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebiihren fiir Ausbesserung,
Wiederherstellung oder Ersatz in Verkehr gebrachter

W

patentgeschiitzter Vorrichtungen oder ihrer Teile.............. 92
5. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebiihr bei Maschinen, dic aus
geschiitzten und gemeinfreien Teilen bestehen................ 93
6. Gebiihr fiir die Uberlassung von Unterlagen und Informationen 95
7. FalligKeit. ..o e e e 96
8. Abrechnung und Uberpriifung der Abrechnung............... 97
a) Inhaltder Abrechnungspflicht...................... ... .. 97
b) Abrechnungsfrist..............cooiiiiiiiiiiit, 99
¢) Verletzung der Abrechnungspflicht ...................... 100
d) Besondere Vereinbarungen iiber die Abrechnung .......... 100
9. Mitteilungspflicht iiber Umstinde, die fiir den Anspruch auf die
Lizenzgebiihr von Bedeutungsind ................... ... 101
10. Einsicht in die Geschiftsbiicher, eidesstattliche Versicherung... 101
11. Verjihrung der Lizenzgebithr ...............coiiiit, 103
II. Ausitbungspflicht ....... ... .. i 106
1. Entstehen der Ausiibungspflicht . .......... .. .. oo 106
a) Allgemeines ........vtiniii it 106
b) Ausiibungspflicht bei einer ausschliefllichen, alleinigen
LiZenz ..ot e 107
¢) Ausiibungspflicht bei einer einfachen Lizenz.............. 108
2. Umfang der Ausiibungspflicht. ...t 109
a) BeginnderProduktion ............ ... .. ool 109
b) Qualitétserfordernisse. .......coveeeviierniiiiienann, 110
c) Ausiibungspflicht und Preisgestaltung.................... 112
3. Werbung . oe e 113
4. Verletzung der Ausiibungspflicht .............. ... oot 114
5. Wegfall der Austibungspflicht. ...t 115
III. Pflichten des Lizenznehmers, die Verbesserungen am
Lizenzgegenstand betreffen. . ...l 116
1. Pflicht zur Vornahme von Verbesserungen ................... 116
2. Benutzung von Verbesserungen .........c..coevevvniiiininnn. 117
3. Mitteilungspflicht und Pflicht zur Einrdumung von Rechten an
VerbesserUungen o .vevreenn it iieeeaie i, 119

IV. Produktionsbeschrinkungen wihrend der Dauer des Lizenzvertrags 122
1. Beschrinkungen hinsichtlich der Herstellung von
Gegenstinden, die unter die Lizenz fallen.................... 122

IX



Inhal

tsverzeichnis

2. Beschriinkungen hinsichtlich der Herstellung von Gegenstiinden
die nicht unter die Lizenzfallen ............ ... ...l

V. Pflichten des Lizenznehmers hinsichtlich des Vertriebs...........

VL
VIIL

VIII

IX.

D.

I
I1

I

1. Riumliche Beschrinkung der Lizenz (Gebietslizenz)..........

2. Preisbindung und Bindung an Geschiiftsbedingungen .........

3. Pflicht zur Anbringung des Namens oder der Marke des
Lizenzgebers am Lizenzgegenstand.........................

Verpflichtung zum Bezug von Rohstoffen und Teilen.............

Verpflichtung zur Aufrechterhaltung von Schutzrechten und zur

Verteidigung der Erfindung gegen Ubergriffe Dritter.............
1. Aufrechterhaltung von Schutzrechten .......................
2. Abwehr von Ubergriffen. ............cooiiiiiiiiiinine...
3. Nichtangriffsabreden ..............ccooiiiiiiiiiiiiia.,
4. Abreden iiber den Schutzumfang .................. ... ...

. Verpflichtung des Lizenznehmers nach Beendigung des
LiZenzZyertrages. . o v vt ettt e e

1. Beendigung der Tétigkeit.......... ..ot
2. Pflicht zur Herausgabe der Unterlagen. . ............... .. ...
3. Pflichten in Bezug aufdie Ausstattung ......................
4.

Wettbewerbsverbot fuir die Zeit nach Beendigung des
Lizenzvertrages .......ooviuiiniiiiii i

Pflichten des Lizenznehmers hinsichtlich der Ubertragung der
Lizenz und Erteilung von Unterlizenzen........................

1. Ubertragung von Lizenzen............cccoiviiiuneannnnnnn.
2. Erteilung von Unterlizenzen ....................coiiiana..

Pflichten des Lizenzgebers, die sich aus der Natur des
Lizenzvertrags ergeben oder die vercinbart werden ............

. Pflichten beim Abschluss des Vertrags

. Pflicht des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer die Ausiibung des
Lizenzrechts zu ermdglichen

. Pflichten des Lizenzgebers im Hinblick auf die Haftung..........
1. Haftung fiir Mingel bei Vertragsschluss .....................
2. Haftung furr Ereignisse, die wihrend der Dauer des

Lizenzvertragesauftreten...............cocviiiiiiianan....
3. Haftung des Lizenzgebers gegeniiber Dritten fiirr Produktmiingel
4. Vereinbarungen iiber die Haftung

...........................

123

124
124
128

130
131

133
133
134
137
137

138
138
139
140

142

143
143
145

148
148

148

151
151

152
153



Inhaltsverzeichnis

IV, Pflicht des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer wihrend der
Laufdauer des Lizenzvertrages das Benutzungsrecht zu sichern. . ...

1. AlIgEmEInes . ..o vuninii e ee
2. Verzichtaufdas Schutzrecht .......... ... i,
3. Pflicht zur Zahlung der Jahresgebiithren. .................oo0
4, Pri KOSIEN . o vt et et e
5. Geheimhaltung. . .....ooeniieiii
6. Verteidigung des Schutzrechtes. ...,
V. Pflichten des Lizenzgebers im Hinblick auf die eigene Benutzung
und die Vergabe weiterer Lizenzen. ..ot
V1. Pflichten des Lizenzgebers, die Verbesserungen am
Lizenzgegenstand betreffen. . ...
1. Pflicht zur Vornahme von Verbesserungen ...................
2. Mitteilungspflicht und Pflicht zur Einrdumung von Rechten an
VerbesSErtungen ..o vuvne vt iieneenenraneaeeneaeenmoasnns

E. Mingelhaftung des Lizenzgebers, Haftung des Verkiufers von
T 111 | VA

I ALZEMEINes. ... oot

II. Miingelhaftung fiir Sachmiéngel ...t
1. Rechtslagevordem 1.1.2002...........cooeniniiiiiin,
a) Voraussetzungender Haftung .............oooiiiiiiiit
aa) Allgemeines ........ovviiiiiiiiii i
bb) Meinungen, die in der Literatur vertreten werden. ......
cc) Rechtsprechung ........ooooiiiiiiiii,
dd) Ergebnis......cooviiiiiiiiiiiaiiiie i
ee) Zugesicherte Eigenschaften...............oooiint
b) UmfangderHaftung ..........cooiviiiiiiiiiiiiniin,
aa) Meinungen, die in der Literatur vertreten werden. ... ..
bb) Rechtsprechung ...........oiiivniiiiii,
cc) Ergebnis......cooiiniiiiiiiiii

¢) Mingelhaftung bei Lizenzvertrigen, denen keine
Schutzrechte zugrunde liegen ..........ooveiia et
2. Rechtslageabdem 1.1.2002. . ......coooiiiiiieniiinnns,
a) Mingelhaftung fir Sachmingel ...............cooiiii.

I11. Haftung fiir Rechtsméngel. ...,
1. Rechtslagevordem 1.1.2002. . .........ooeiniiiininn,

a) VoraussetzungenderHaftung ...t

b) UmfangderHaftung ...t

aa) Allgemeines .......oviviiiiiiiiiiiiiiiii

158



Inhaltsverzeichnis

bb) Rechtsmingel, die bei Abschluss des Vertrages
vorhanden sind und dem Lizenzgeber bekannt sind bzw.
bekannt seinmussten. .........coiiiiiiiiiiiiiens
cc) Rechtsmiingel, die erst nach Abschluss des
Lizenzvertrages entstanden sind oder bekannt wurden
und die der Lizenzgeber auch bei Beachtung der

erforderlichen Sorgfalt nicht kennenkonnte...........
(1) Allgemeines .......vveviriiiininnenennennnnnns
(2) AbhingigkeitdesPatents ............. ..ol
(a) Allgemeines ...........coovviiiiiiiiiin...
(b) Auswirkungen aufdie Lizenz................
(3) Vorbenutzungsrecht..............ooveiiiin...
(a) Allgemeines ..........coovviiiiiiiiinann,
(b) Auswirkungen auf die ausschlieBliche/alleinige
Lizenz.....ooovineenini i
(c) Auswirkungen aufdie einfache Lizenz. ... ....
(4) Zwangslizenz ...ttt
(a) Allgemeines ...........ccoviiiiiiiiininn,
(b) Auswirkungen auf die ausschlieBliche/alleinige
Lizenz.....ovviinniiiiii i
(c) Auswirkungen auf die einfache Lizenz. .......
(5) Wirkungsbeschrinkung des Patents im Interesse der
offentlichen Wohlfahrt und der Staatssicherheit. . . .
(a) Allgemeines .........coviiueinnevennenn..
(b) Auswirkungen aufdieLizenz................
2. Rechtslageabdem 1.1.2002............cociiiiieiiiiaine,

IV. Haftung des Verkiufers von Rechtenab 1.1.2002................
1. Hauptpflichten ..........ccoiiiirii e
2. Nebenpflichten. ...
3. Mingelhaftung. ...

F. Funktion der ausschlieBlichen/alleinigen Lizenz................
L AllgemeInes. . ..ot e i e

II. Wirkung der ausschlieBlichen Lizenz gegen den Rechtsnachfolger
desPatentinhabers. ....... ..ottt

III. Vergabe weiterer Lizenzen durch den Lizenzgeber...............

IV. Klagerecht des Inhabers einer ausschlieflichen Lizenz gegeniiber
Patentverletzern. ... ...

XII

188

190
190
190
190
191
193
193

194
195
196
196

198
200

200
200
201
201

202
202
203
203

205
205

206
208



Inhaltsverzeichnis

VI. Weitere Rechte des Inhabers einer ausschlieBlichen Lizenz . ...... 212
1. Ubertragung von Rechten durch den Inhaber einer
ausschlieBlichenLizenz ........coovvviiiiiiiiei . 212
2. Die Erteilung von Unterlizenzen durch den Inhaber einer
ausschlieBlichenPatentlizenz ................ccoiiiiiinn... 213

3. Ubertragung von Rechten und Erteilung von Unterlizenzen
durch den Inhaber einer ausschlieBlichen Lizenz, wenn der

Lizenz keine Schutzrechte zugrunde liegen .................. 216
4. Vererbung der ausschlielichenLizenz ...................... 216
5. Gesellschafterwechsel beim Lizenznehmer .................. 217
6. Ubertragbarkeit der persénlichen Lizenz, Betriebslizenz. . ..... 217
VIL Beispiele fiir die VerwertungvonRechten ...................... 219
1. Beispiele fiir Nutzungsrechte in Lizenzvertragen ............. 219
2.Unterlizenz . .....oviiii e 223
3. UbertragbarkeitderLizenz ..............cooviiiiinnnnnnnn.. 223

4. Beispiele fiir Klauseln iiber Nutzungsrechte in Cross-
LiZenzvertrdgen . ..ot et et 224

5. Beispiel fiir Regelung der Pflichten von Poollizenzpartnern bzgl.
Verwertung der Rechte durch einen Poolpartner (Licensing

Administrator) ... .eeerie i e e 227
6. Beispiel fiir Rechte am Ergebnis in Forschungs- und
Entwicklungsvertragen..............ooiiiiiiiiiiiiiiia, 228
G. FunktiondereinfachenLizenz............................ ... 231
L Allgemeines. ... .ot e 231
II. Wirkung gegeniiber den Rechtsnachfolgern des Patentinhabers.... 233
III. Kein Klagerecht des Inhabers einer einfachen Lizenz gegeniiber
Patentverletzern......... ...t 238
IV. Ubertragung der einfachenLizenz............coovevneenneenn.e. 238
V. Vererbung der einfachen Lizenz, Lizenzvertrag mit einer
Gesellschaft ... i 240
VLI. Personliche und Betriebslizenzen............coocviviiinnenn.. 240

H. Verteidigung und Durchsetzung von Schutzrechten und nicht

geschiitzten Erfindungen............. ... 241
I. Schadensersatzanspriiche aus Schutzrechten.................... 241
1. Schadensersatzanspruch des Patentinhabers.................. 241
a) ALlGEMeINes . ..oviit it 241



Inhaltsverzeichnis

b) Schadensberechnung............... ..ot
2. Schadensersatzanspruch des Inhabers einer ausschlieBlichen
oder alleinigen Patentlizenz.............. ...l
a) AllgEmeINeS ...veiie it
b) Voraussetzungen fiir die Klageerhebung ..................
¢) BerechnungdesSchadens .................... ... . ...,
d) Vermeidung vonKollisionen............................
¢) Klageberechtigung bei Erteilung von Unterlizenzen........
3. Kein Schadensersatzanspruch des Inhabers einer einfachen
Patentlizenz ...... .. ..o i
4. Schadensersatz bei Lizenzvertrigen, denen kein Schutzrecht
zugrunde liegt. . ....o e

II. Unterlassungsanspriiche ............coiiiiiiniiiiinnnnnnnn.
1. Unterlassungsanspruch des Patentinhabers...................
2. Unterlassungsanspruch des Inhabers einer ausschlieBlichen/

alleinigenLizenz . ...... ..o
3. Kein Unterlassungsanspruch des Inhabers einer einfachen
Lizenz . ..o e
a) Allgemeines ..o
b) Schutz des Inhabers einer einfachen Lizenz durch den
Lizenzgeber vor Patentverletzungen .....................
c) Vertragliche Vereinbarungen............................
d) Der Schutz bei Vereinbarung einer
Meistbegiinstigungsklausel .............................
e) Keine Abtretung des Unterlassungsanspruchs .............
f) Einrdumung der Prozessfithrungsbefugnis ................
4. Unterlassungsanspruch bei Lizenzvertrigen, denen keine
Schutzrechte zugrunde liegen ..............................

Il. Abhédngigkeitsklage ..............o i,
1. Recht des Patentinhabers zur Erhebung der Abhingigkeitsklage

2. Recht des Inhabers einer ausschlieBlichen/alleinigen Lizenz zur
Erhebung der Abhingigkeitsklage ..........................

3. Kein Klagerecht des Inhabers einer einfachen Lizenz. .........

IV. Nichtigkeitsklage
LoAllgemeines .......ooooiiiiniin i

2. Verzicht des Lizenznehmers auf Erhebung einer
Nichtigkeitsklage. ...,

3. Unzuldssigkeit der Erhebung einer Nichtigkeitsklage

...........................................

..........

V. Verteidigung von Marken

....................................

XIv



Inhaltsverzeichnis

J. Auslandslizenzvertriige ........ ...l 271
I. Literatur zu Auslandslizenzvertrigen ...............oooiiinan. 271
II. Genehmigungspflicht.......... ... oot 279
1. NachdeutschemRecht ...t 279
2. NachauslidndischemRecht ...............ooo it 286
I1I. Zahlung bei Auslandslizenzen ...t 288
1. Anfall des Erloses in fremder Wihrung. ..........oooinas s 288
2. Anfall des Erloses in deutscher Wihrung .................... 290
3. Einzahlung aufein Auslandskonto.............. ..ot 291
IV. AnwendbaresRecht . ... ... ... 291
1. Lizenzrecht . .. .ovv et 291
2. Patent-, Muster-und Zeichenrecht .............. ... .ol 294
3. Unlauterer Wettbewerb. ... 296
4. Verteidigung von Erfindungen, die dem Lizenzvertrag zugrunde
TS5 1 U 296
S. Kartellrecht. .. ... o e 297
a) Unabdingbarkeit ....... ... ..o 297
b) Deutsches und EU-Kartellrecht...................oo o0 297
c) Sonstiges auslindisches Kartellrecht ..................... 298
VoSPrache . .o vv et 299
1. Inder der Vertrag ausgefertigtwird ......... ..ot 299
2. Inder die Unterlagen zu iibergeben sind; anwendbares
MaBSyStem . .o .e et e 300
VI. Gerichtsstand, Schiedsgericht, Mediation, Verhandeln ........... 300
1. Das Genfer Protokoll iiber Schiedsklauseln im Handelsverkehr
vom24.9.1023 L. e e 305
2. Das Genfer Abkommen zur Vollstreckung auslandischer
Schiedsspriiche vom 26.9.1927 .......... .ot 305

VIL

3. Das UN-Ubereinkommen iiber die Anerkennung und
Vollstreckung auslindischer Schiedsspriiche vom 10.6.1958.... 306
4. Das europiische Ubereinkommen iiber die internationale

Handelsschiedsgerichtsbarkeit vom 21.4.1961................ 307
5. Das UNCITRAL-Modellgesetz iiber die internationale

Handelsschiedsgerichtsbarkeit vom21.6.1985................ 307
6. Schiedsverfahrensgesetz vom22.12.1997............... ... .. 307
7. Mediation, Verhandeln . ......... ... oo il 307
Weitere Probleme bei Auslandslizenzvertrigen. ................. 323

XV



Inhaltsverzeichnis

K. Gesellschaftsihnliche Lizenzvertriige .........................
I. Voraussetzungen des gesellschaftsihnlichen Lizenzvertrages . ....
1. Auf gesellschaftsihnliche Lizenzvertrige anwendbare Vorschriften

III. Bedeutung fiirdie Praxis . .......coiiiiiiiiii i iiiininenne,

L. Markenlizenz ...........cooiuiiiiiiii it iiiiiiainnnnns
LAllgemeines. .....oviuiei e

IL Praxisfalle. . ..ot e e e

M. Dauerdes Lizenzvertrages ..............ocoiiiiiiiiiiiaan...
I. Schutzrechte, Softwareurheberrechte, Know-how ...............

11. Bei Lizenzvertrigen, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen. . .
III. Vorzeitige Beendigung des Lizenzvertrages. ....................

IV. Der LizenzvertraginderInsolvenz ............................
Lo Allgemeines ..ottt i

2. KonKULS. .o e

a) Konkursdes Lizenzgebers ..................oooeiiat..

b) Konkurs des Lizenznehmers ............................
JoInsolvenz. ..o

a) InsolvenzdesLizenzgebers.............................

b) Insolvenz des Lizenznehmers ................c.ooen.....

N. Steuerliche Behandlung von Lizenzvertriigen..................

L. Steuerliche Behandlung der Lizenzgebiihr bei unbeschrinkt
Steuerpflichtigen........... .. . o i
1. Behandlung im Einkommensteuerrecht. .....................

a) Allgemeines ........oooiiiiiiiiii i
b) Bilanzierung............ ... .. i
aa) Behandlungbeim Lizenzgeber ......................
bb) Behandlung beim Lizenznehmer.....................
(1) Lizenziiberlassung gegen laufende Gegenleistung. .
(2) Lizenziiberlassung gegen Einmalzahlung .........
(3) Bildung von Riickstellung wegen Verletzung

fremderRechte................................

(4) Sonstige Ermittlungsmethoden der Einkiinfte bei
anderen Einkunftsarten.........................

XVI

329
329
334

344
344
348
349

354
354
355
355
358
360
360
361

367

367
367
367
369
369
378
378
379

379



Inhaltsverzeichnis

(5) Sonstige Einkunftstatbesténde, insbesondere
verdeckte Gewinnausschiittungen innerhalb von

Konzernunternehmen ...........cccovvieeneenn. 380
2R 0)'s 1321743 11 1<) (AU 380
3, GeWEIDeS U . vttt et iit e et et 381

I1. Steuerliche Behandlung der Lizenzgebiihr bei Auslandsvertrigen . 382
1. Lizenzvergabe an ausldndische Lizenznehmer durch inlindische

Unternehmer. . ....oootit e 382
a) Allgemeines .......oeevniiiiii i 382
b) Vermeidung der Doppelbesteuerung ..................... 383
2. Lizenzvergabe an inldndische Lizenznehmer durch auslindische
Unternehmer. ... i 384
a) Gewerbliche Einkiinfte gem. § 49 Abs. INI. 2EStG ....... 384
b) Einkiinfte aus Vermietung und Verpachtung gem. § 49 Abs. 1
NLOESIG. .ot e 385
¢) Einschrinkungennachdem DBA-Recht.................. 385

d) Einkiinfte aus der Nutzung beweglicher Sachen und der
Uberlassung von Know-how gem. § 49 Abs. 1 Nr. 9EStG... 387

e) Einschrinkungen nach dem Abkommensrecht............. 389
I1I. Abkommensiibersicht und Besonderheiten in einzelnen deutschen
ADKOMMEN. . ..ottt 390
0. Lizenzvertrag und deutsches Kartellrecht ..................... 394
I. Die Vereinheitlichung des deutschen und europdischen

Kartellrechts. .. ...oovin i e 394
1. Gewerbliche Schutzrechte und Wettbewerbsordnung .......... 394
I1. §§ 17, 18 GWB a.F. (bis 30.6.2005). . . ... eev it 395
1. AHlgemeines .. ..ooeeenii i e 395
a) Sachlicher Anwendungsbereich ................ ... .. 395
b) Ortlicher Anwendungsbereich....................c.ee 396
¢) Rechtsfolgen bei einem VerstoB (Nichtigkeit/§ 139 BGB)... 396
d) Schriftformerfordernis ...............oooiiiiiiiat 397
e) Gegenseitige Lizenzerteilung und Patentgemeinschaften.... 397
aa) Einfache gegenseitige Lizenzen ..................... 397
bb) Gegenseitige Erteilung von ausschlieBlichen Lizenzen.. 399
cc) Patentgemeinschaften............. ... .. .ol 400

f) Verhiltnis der §§ 17, 18 GWB a.F. zu Art. 101, 102 AEUV
(ex-Art. 81,82 EGV). ..o ii it 401
2. Schutzrechtslizenzvertrige (§ 17GWBa.F) ................. 402
a) Inhalt des Schutzrechts (§ 17 Abs. 1GWBa.F)............ 402
aa) Artder Ausiibung des Schutzrechts .................. 403

XVIH



Inhaltsverzeichnis

bb) Umfang der Ausiibung des Schutzrechts .............. 405
cc) Mengenbeschrinkungen.........oooviiiii it 405
dd) Gebietsbeschriinkungen ........... ... ..o, 405
ee) Zeitliche Beschriinkungen ............ ... ... ... ... 400

b) Zulissige Beschriinkungen (§ 17 Abs. 2Nr. I-5GWBa.F). 407
aa) Interesse des VeriuBerers oder Lizenzgebers an
technisch einwandfreier Ausnutzung des
Schutzgegenstands (§ 17 Abs. 2Nr. IGWBa.F) ...... 407
bb) Erfahrungsaustausch/Lizenzen auf Verbesserungs- oder
Anwendungserfindungen gemif3 § 17 Abs. 2 Nr. 2

GWBaF. . .. 408
cc) Nichtangriffs-Klauseln (§ 17 Abs. 2Nr. 3GWBa.F)... 408
dd) Mindestlizenz (§ 17 Abs. 2Nr. 4 GWBa.F)........... 409
ee) Kennzeichnung der Lizenzerzeugnisse (§ 17 Abs. 2
Nr.S5GWBaF)....coooooi 409
c¢) Freistellung auf Antrag (§ 17 Abs. 3GWBa.F) ........... 409
3. Know-how-Vertrige (§ ISGWBa.F)....................... 409
4. Software, Marken (§ 14ff. GWBa.F).............. ... . ... 410
I1I. Die Auswirkungen der 7. Novelle des GWB fiir Lizenzvertriige.... 411
P. Lizenzvertragund EU-Kartellrecht ........................... 430
1. Anwendbarkeit der Art. 101, 102 AEUV auf

Wettbewerbsbeschrinkungen in Lizenzvertrdgen................ 430
1. Wettbewerbsbeschrinkungen ...................oeiinn... 430

2. Die Bekanntmachung der Kommission iiber Vereinbarungen
von geringerBedeutung ......... ... .. .o, 435
3 RIS e 436

II. Die Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 316/2014 fiir
Technologietransfer-Vereinbarungen (Patente, Know-how und

Softwareurheberrechte) vom21.3.2014 ........................ 437
1. Binfihrung ... e 437
a) Entstehungsgeschichte ....................... ... ..., 437

b) Auswirkungen der TT-GVO Nr. 316/2014 unter
Berticksichtigung der Auswirkungen der GFTT Nr. 772/2004 437
2. Anwendungsbereich . ....... ... i i 441
a) Erfasste Lizenzvertrige: Technologietransfer-
Vereinbarungen zwischen zwei Unternehmen, die die
Produktion der Vertragsprodukte erméoglichen, Art. 2
Abs. 11.V.m. Art. 1 Abs. 1¢) TT-GVO, ortlicher
Anwendungsbereich ................. ..o il 442

XVIII



Inhaltsverzeichnis

aa) Legal-Definitionen (Art. 1 Abs. 1a) bis Abs. 1r), Art. 1

ADS. 2) i e 443
(1) ,,Vereinbarungen (Art. 1 Abs. 1a)) .............. 443
(2) ,,Technologierechte* (Art. 1 Abs. 1b))............ 443
(3) ,,Technologietransfer-Vereinbarung® (Art. 1

ADS. 1C)) tr i 443

(4) ,,Wechselseitige Vereinbarung® (Art. 1 Abs. 1d)) .. 457
(5) ,,Nicht wechselseitige Vereinbarung™ (Art. 1

AbS. 1€)) v 460
(6) ,,Produkt“(Art. 1Abs. 1f))...........oiiiit. 460
(7) ,,Vertragsprodukt“ (Art. 1 Abs. 1g)).............. 461
(8) ,,Rechte des geistigem Eigentums* (Art. 1 Abs. 1h)) 461
(9) ,,Know-how* (Art. 1 Abs. 1i)).................t. 461
(10),,Relevanter Produktmarkt (Art. 1 Abs. 1j)) ...... 464
(11),,Relevanter Technologiemarkt* (Art. 1 Abs. 1k)).. 464
(12),,Ridumlich relevanter Markt* (Art. 1 Abs. 11))..... 464
(13),,Relevanter Markt™ (Art. | Abs. Im)) ............ 465
(14), Konkurrierende Unternehmen* (Art. 1 Abs. In)).. 465
(15),,Selektive Vertriebssysteme® (Art. 1 Abs. 1o)) .... 466
(16),,Exklusivlizenz* (Art. 1 Abs. Ip)) ............... 468
(17),,Exklusivgebiet” (Art. 1 Abs. 1q))............... 468
(18),,Exklusivkundengruppe* (Art. 1 Abs. Ir))........ 468
(19),,Verbundene Unternehmen® (Art. 1 Abs. 2)....... 469

bb) Vereinbarung zwischen zwei Unternechmen (Art. 2
ADS. 1)t 470
cc) Vereinbarung iiber Produktion von Vertragsprodukten

nach Maligabe dieser Verordnung (Art. 2 Abs. 1) ...... 470
(1) Vertrige zwischen Technologiepools und

Lizenznehmern.............oooiiiiiiiiiiinnn, 471

(2) Unterlizenzierbare Lizenz iiber die Produktion von
Vertragsprodukten durch Lizenznehmer und/oder

seine Zulieferer.......... ..ol 471
(3) Anspruchsverzichts-Vereinbarungen und
Streitbeilegungs-Vereinbarungen ................ 471
(4) Zuliefervertrige ............coiiiiiiiiii it 473
(5) Entwicklungsvertrag fur festgelegtes
Vertragsprodukt ........... oot 473
dd) Ortlicher Anwendungsbereich....................... 473

b) Nicht erfasste Lizenzvertriige: Vereinbarungen zwischen
mehr als zwei Unternehmen/Masterlizenzen/Vertrige, die
unter andere GVO fallen: GVO (Spezialisierungsverein-
barungen) Nr. 1218/2010, (Forschungs- und
Entwicklungsvereinbarungen) Nr. 1217/2010, (vertikale

XIX



Inhaltsverzeichnis

Vereinbarungen) Nr. 330/2010, Kaufvertriige/

Urheberrechtslizenzen/Markenlizenzen .................. 475
aa) Lizenzvertriige zwischen mehr als zwei Parteien ....... 475
bb) Masterlizenzen........oooviieiiiiiiiiiiiiiients 478

cc) Vertriige, die unter andere GVO fallen: GVO
Spezialisierungsvereinbarungen Nr. 1218/2010, GVO
Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen Nr. 1217/

2010, GVO Vertikale Vereinbarungen Nr. 330/2010 ... 479
(1) GVO Spezialisierungsvereinbarungen Nr. 1218/

2010 . e e 480

(2) GVO Forschungs- und Entwicklungsvereinbarun-
genNr 121072010 .....oovinieiiiiieenn, 481
(3) GVO Vertikale Vereinbarungen Nr. 330/2010...... 481
dd) Kaufvertrige. . ....ovviivinnnieiniiiienns 483
ee) Urheberrechtslizenzen ............cooviiiiiiinint 483
ff) Markenlizenzen ............cooiiiiiiiiiiii 484
¢) Dauer (Art. 2Abs. 2)...oiviiiiiii 485

3. Freistellung, soweit Technologietransfer-Vereinbarungen

Wettbewerbsbeschrinkungen gemiB Art. 101 Abs. 1 AEUV

enthalten ..ot i e 486

a) Bewertung, ob Technologietransfer-Vereinbarung
Technologienwettbewerb oder technologieinternen
Wettbewerbbeschrinkt. ...t 487

b) Bewertung, ob Vereinbarung Beschriinkung des
Technologienwettbewerbs und/oder des technologieinternen

Wettbewerbs bezweckt oder bewirkt. .............ooooll 490
4. Freistellung wettbewerbsbeschrankender Vereinbarungen
abhiingig von Marktanteilsschwellen, Art. 3,8................ 494
a) Definition des relevanten Markts und Zuordnung der
Marktanteile . .....coeeneiiii i e 496
aa) RelevanterMarkt..... ...t 496
(1) Leitlinien zur Marktdefinition................... 496
(2) Aspekte der Marktdefinition von besonderer
Bedeutung fiir den Technologietransfer ........... 496
(a) Produktmarkt ............ .. ...l 496
(aa) Produktmarkt: Waren und Dienstleistungen ... 497
(bb) Rdumlich und sachlich relevante
Produktmirkte .............coiiiiiiiian, 497
(cc) Austauschbarkeit oder Substituierbarkeit ... .. 497
(b) Technologiemarkt.................oviin, 498

(aa) Priisenz der lizenzierten Technologierechte.... 498
(bb)Raumlich und sachlich relevante
Technologiemarkte...............coovnen... 499



Inhaltsverzeichnis

(cc) Austauschbarkeit oder Substituierbarkeit ... .. 499
bb) Zuordnung der Marktanteile ........................ 499
(1) BeiProduktmirkten.............cooviiivininnn, 500
(2) BeiTechnologiemirkten...................oo.... 500

(3) Kombination der Methoden der
Marktanteilsbestimmung ....................... 501
(4) Marktanteil ,,Null* bei neuen Technologien ....... 502

b) Unterscheidung zwischen Wettbewerbern und Nicht-

Wettbewerbern........... oo i 503
aa) Wettbewerber ......... ... ... i 503
(1) Tatsiichliche Wettbewerber...................... 504
(2) Potenzielle Wettbewerber....................... 504
bb) Nicht-Wettbewerber ...............cooiiiiiiia.. 506
(1) Einseitige/zweiseitige Sperrposition ............. 506
(2) Durchgreifende Innovation...................... 506

cc) Vertragsparteien nach Vertragsabschluss Wettbewerber. 507
5. Freistellung, wenn keine Kernbeschrinkungen (,,schwarze

Liste*) vorliegen, Art. 4 TT-GVO.......... ..ot 508
a) Nicht wettbewerbsbeschrinkende Klauseln (,,weiBle Liste*) . 510
aa) Wahrung der Vertraulichkeit ........................ S11
bb) Keine Vergabe von Unterlizenzen.................... 511

cc) Nutzungsverbot nach Ablauf der Vereinbarung, sofern
die lizenzierten Technologierechte noch giiltig und

rechtswirksamsind .......... ... ..o ool 512
dd) Unterstiitzung des Lizenzgebers bei der Durchsetzung
seiner lizenzierten Rechte des geistigen Eigentums. . . .. 513

ee) Zahlung von Mindestgebiihren oder Produktion einer
Mindestmenge an Produkten, die die lizenzierte
Technologieenthalten....................ooooioae. 513

ff) Verwendung des Markenzeichens des Lizenzgebers oder
Angabe des Namens des Lizenzgebers auf dem Produkt 515

gg) Weitere freigestellte Klauseln ....................... 518
b) Kernbeschrinkungen (,,schwarze Liste*, Art. 4) ........... 520
aa) Vereinbarungen zwischen konkurrierenden

Unternehmen (Wettbewerber) (Art. 4 Abs. 1).......... 521
(1) Preisfestsetzung (Art. 4 Abs. 1a))................ 521
(2) Output-Beschrinkung (Art. 4 Abs. 1b))........... 525

(3) Zuweisung von Mirkten oder Kunden mit
Ausnahme der (Art. 4 Abs. Ic)).....ooevevnnn.ts. 527

(a) Verpflichtung des/der Lizenznehmer(s):
Nutzung nur in einem oder mehreren
Anwendungsbereichen oder Produktmirkten
(RUI3F,208fF LL) .ooveevieee et 528



Inhaltsverzeichnis

(b)

(©)

(d

(©

®

(@

Verpflichtung des Lizenzgebers/Lizenznehmers
in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Keine
Produktion der lizenzierten Technologic in
einem oder mehreren Anwendungsbereichen
oder Produktmirkten oder in Exklusivgebieten,
die der anderen Partei vorbehaltensind .......
Verpflichtung des Lizenzgebers: Keine
Technologielizenz an einen anderen
Lizenznehmer in einem bestimmten Gebiet. . ..
Verpflichtungen des Lizenzgebers/
Lizenznehmers in nicht wechselseitiger
Vereinbarung: Beschrinkungen der Produktion
und/oder des aktiven und/oder passiven
Verkaufs in einem/ein Exklusivgebiet oder an
eine Exklusivkundengruppe, das bzw. die einer
anderen Partei vorbehalten ist (Art. 4 Abs. Ic)
(1)) e e
Verpflichtung des Lizenznehmers in nicht
wechselseitiger Vereinbarung: Beschrinkung
des aktiven Verkaufs in Exklusivgebiet oder an
Exklusivkundengruppe, das bzw. die vom
Lizenzgeber anderen Lizenznehmern
vorbehalten ist (Art. 4 Abs. 1c) (ii)) ..........
Verpflichtung des Lizenznehmers:
Beschriinkung auf Eigenbedarfsdeckung

(Art. 4 Abs. Ic)(iii)) . .oovvniinii it
Verpflichtung des Lizenznehmers in nicht
wechselseitiger Vereinbarung: Produktion der
Vertragsprodukte nur flir bestimmten Kunden,
um zweite Bezugsquelle zu schaffen (Art. 4
AbS. 1C)(IV)) . v v e

(4) Beschriankung der Forschungs-und
Entwicklungsarbeiten der Vertragsparteien
(Art.4Abs. 1d)). .o oeee
bb) Beschrinkungen zwischen nicht konkurrierenden
Unternehmen (Nicht-Wettbewerber), (Art. 4 Abs. 2) ...
(1) Preisfestsetzung (Art. 4 Abs.2a))................
(2) Gebiets- oder Kundenkreisbeschrinkungen bzgl.
Passiv-Verkidufe des Lizenznehmers (Art. 4
AbS.2b)) o

XXII

(@)

Beschrinkung des passiven Verkaufs in

Exklusivgebiet oder an Exklusivkundengruppe,
das/die dem Lizenzgeber vorbehalten ist (Art. 4
Abs. 2b) (). e v e

537

538

540

541

541

544

545

547

547

549



10.

Inhaltsverzeichnis

(b) Beschriinkungen des passiven Verkaufs in
Exklusivgebiet oder an Exklusivkundengruppe,
das/die einem anderen Lizenznehmer des
Lizenzgebers fiir zwei Jahre zugewiesen wurde 551

(c¢) Verpflichtungen des Lizenznehmers:

Beschriinkung auf Eigenbedarfsdeckung
(Art. 4 Abs. 2b) (i1)). oo vvvei i 554

(d) Verpflichtung: Produktion der
Vertragsprodukte nur fiir bestimmten Kunden,
um zweite Bezugsquelle zu schaffen (Art. 4
Abs. 2b) (i) ovvee e 554

(e) Verpflichtungen des Lizenznchmers: Verkauf
nur an Einzelhiindler, nicht an Endverbraucher
(Art. 4 Abs. 2b) (iv)) .o vvveiiiii 554

(f Verpflichtung des Lizenznehmers: Verkauf nur
an nicht zugelassene Hindler (Art. 4 Abs. 2b)

(V) te et e 555
(3) Aktiver/passiver Verkaufan Endverbraucher
(Art. 4AbS.2C)) .o vvei i 556
cc) Vertragsparteien erst nach Vertragsabschluss
Wettbewerber (Art. 4 Abs. 3). ..ot 556
. Nicht freigestellte Beschrinkungen (Art. 5) .................. 557

a) Verpflichtung des Lizenznehmers: Exklusive Riicklizenz
oder Riickiibertragung bzgl. eigener Verbesserungen an
lizenzierter Technologie oder eigener neuer Anwendungen

dieser Technologie (Art. 5Abs. 1a))............ooooiieat, 559
b) Nichtangriffsverpflichtung (Art. 5Abs. 1b)) .............. 564
c) Wettbewerbsverbote nicht konkurrierender Unternehmen
(ATt 5ADS. 2). vt e e 567
. Entzug des Rechtsvorteils der Freistellung (Art. 6) und
Nichtanwendbarkeit der TT-GVO (Art. 7).....ovov it 569
a) Entzugdes Rechtsvorteilsim Einzelfall................... 569
b) Nichtanwendbarkeitder TFGVO (Art. 7)........cooientn 571
. Ubersicht: ,,Freistellung eines Vertrags aufgrund der
Anwendbarkeitder TT-GVO“ ...t 574
. Aufhebung der GFTT 772/2004, Ubergangsfrist (Art. 10),
Geltungsdauer (Art. 11) ... 578
a) Aufhebung der GFTT 772/2004 .............cccoiiiiantn, 578
b) Ubergangszeit (Art. 10) .......ooeeiviiiiiiiiininnnnnnn. 578
¢) Geltungsdauer (Art. 11) ... 580
Anwendung von Art. 101 Abs. 1 und 3 auBlerhalb der TT-GVO.. 580
a) Allgemeiner Untersuchungsrahmen...................... 580
aa) MaBgebliche Faktoren............. ..., 582



Inhaltsverzeichnis

(1) Artder Vereinbarung..........coooviiiniinnn
(2) Marktstellungder Parteien................cooon.
(3) Marktstellung der Wettbewerber.................
(4) Marktstellung der Abnehmer....................
(5) Marktzutrittsschranken...............coooniint
(6) ReiferMarkt..........ooiiiiiiieiiiint
(7) Andere Faktoren...........oooovvnveininenennnn,
bb) Negative Wirkungen restriktiver Lizenzvereinbarungen
cc) Positive Wirkungen restriktiver Lizenzvereinbarungen
und Analyseparameter. ..ot
b) Anwendung von Art. 101 auf verschiedene Arten von
Lizenzbeschrankungen.......... ..ol
aa) Lizenzgebithren..............cooiiiiiiiiit
bb) Exklusivlizenzen und Verkaufsbeschrinkungen. .......
(1) Exklusiv-und Alleinlizenzen....................
(2) Verkaufsbeschrinkungen ................... ...,
cc) Outputbeschrinkungen...............ooiiinnt,
dd) Nutzungsbeschrankungen.................coooiina..
ee) Beschrinkung aufden Eigenbedarf ..................
ff) Kopplungs- und Paketvereinbarungen................
gg) Wettbewerbsverbote ...........ooiviiiiiiiiiinnL,
c¢) Streitbeilegungsvereinbarungen............... ..ol
d) Technologiepools..........oooiiiiiiiiiiiiiiii ..
aa) Allgemeine Uberlegungen............coovvunennnen.
bb) Auswahl und Art der zusammengefassten Technologien
cc) Beurteilung einzelner Beschrinkungen in
Vereinbarungen zwischen dem Pool und seinen
Lizenznehmern......... ...,
dd) Rahmen fiir die LeitungvonPools ...................
ee) AktuelleempirischeDaten................... ... ...
ffy FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory)-
Lizenzen ........coviuiiniiiiiiiii it

Anhang I
Checkliste Patentlizenz-/Know-how-/Markenlizenz-/Softwareurheber-
rechtslizenz-Vertrag ..ot
Anhang II - Kartellrechtliche Regelungen.........................
1. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrinkungen (GWB) (Auszug) .....
2. EU-Kartellrecht

.............................................

XXIV



Inhaltsverzeichnis

a) Verordnung (EU) Nr. 316/2014 der Kommission vom 21. Mirz
2014 iiber die Anwendung von Artikel 101 Abs. 3 des Vertrags
iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union auf Gruppen

von Technologietransfer-Vereinbarungen. .................. 683
b) Leitlinien zur Anwendung von Art. 101 AEUV auf
Technologietransfer-Vereinbarungen ...................... 696

¢) Verordnung (EG) Nr. 1217/2010 der Kommission vom 14.

Dezember 2010 iiber die Anwendung von Artikel 101 Abs. 3

des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union auf

Gruppen von Vereinbarungen tiber Forschung und Entwicklung 791
d) Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrags

iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union auf

Vereinbarungen iiber horizontale Zusammenarbeit mit

Berichtigung . ... 805
e) Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission vom 27. April

2004 iiber die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag

auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen . ...... 923
f) Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag auf
Technologietransfer-Vereinbarungen ...................... 936

g) 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. .......... 1020

3. US-Antritrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property 1042
4. Guidelines for Patent and Know-How Licensing Agreements under

the Antimonopoly Act (Japan-Guidelines) ..................... 1072
Anhang I1I - Ubereinkommen iiber handelsbezogene Aspekte der
Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Ubereinkommen).......... 1104
Literaturverzeichnis .......... oottt iiiiiiiiiiiiiiinnenn., 1139
18] 1 ¢34 T ) 1155

XXV



