r Interdisziplindres Zentrum
fur Geistiges Eigentum
A 4 B an der Universitdt Mannheim e.V.

Lizenzen in der Insolvenz

Prof. Dr. Louis Pahlow

Prof. Dr. Louis Pahlow www.izg-mannheim.de Vortrag vom 20. Juni 2008

r Interdisziplindres Zentrum
fur Geistiges Eigentum
h 4 B an der Universitit Mannheim e.V.

Lizenzen = Nutzungsrechte am Geistigen Eigentum, d.h.

»Gewerbliche Schutzrechte
»Urheberrechte
»Know-how

rverwandte Schutzrechte

vgl. Art. 1 Abs. 1 lit. g) VO (EG) Nr. 772/2004
(GruppenfreistellungsVO Technologietransfer)
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Lizenzarten

rnicht ausschliel3liche (einfache) Lizenz: LG behélt sich das Recht vor,
weitere (auch identische) Lizenzen an Dritte zu vergeben.

rausschliel3liche Lizenz: LN ist allein (!) in dem vereinbarten Umfang
nutzungsberechtigt.

»Alleinlizenz: LN ist allein neben dem LG in dem vereinbarten Umfang
nutzungsberechtigt.

rnegative Lizenz: Der Schutzrechtsinhaber verzichtet gegeniber einem
anderen lediglich auf die Geltendmachung seiner Schutzansprtiche.
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Rechtscharakter je nach Schutzrecht unterschiedlich:

Schutzrecht einfache L. ausschl. L.

Patentrecht schuldr. (hM) quasidinglich (hM)

Markenrecht schuldr./quasidinglich | quasidingl. (hM), aber § 30 IlI

(str.), aber § 30 I MarkenG!
MarkenG!

Urheberrecht |schuldr./quasidinglich | quasidinglich (hM)
(str.)
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Die Hauptleistungspflichten beim Lizenzvertrag (einfache Patentlizenz):

Zahlung der Lizenzgebuhr
(8 581 | 2 BGB analog)

v

LG LN

a

Anspruch auf Gewahrung der
Nutzung (8 581 | 1 BGB analog)
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Die Hauptleistungspflichten beim Lizenzvertrag (ausschl. Patentlizenz):

Zahlung der Lizenzgebuhr

v

LG LN

S

Anspruch auf Einraumung eines
guasidinglichen Nutzungsrechts

Ubertragung eines Nutzungsrechts als
Verfugungsgeschaft (88 398, 413 BGB)
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Sonstige Leistungspflichten beim Lizenzvertrag:

LG LN
» Aufrechterhaltungspflicht » Ausiibungspflicht?
»Verteidigungspflicht »Nichtangriffspflicht?
»Lizenzierungspflicht von »Verteidigungspflicht
Verbesserungserfindungen » Austausch von

Verbesserungserfindungen
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Insolvenz des Lizenzgebers (einfache Patentlizenz):

.

InsVw LN

i
B |

Lizenzvertrag unterfallt als gegenseitiger Vertrag den 88 103 ff. InsO.
Lehnt der Insolvenzverwalter die Erfullung ab, dann ergibt sich:

»Erfullungsanspriiche aus dem Lizenzvertrag sind nicht durchsetzbar (BGH
NZI 2002, 375 ff.); der Anspruch auf Nutzungsgewéhrung (8 581 | 1 BGB
analog) wandelt sich in einen Schadensersatzanspruch um.

»Folge: Nutzung durch den LN ab Erfullungsablehnung nicht mehr méglich!
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Insolvenz des Lizenzgebers (ausschliel3liche Patentlizenz):

.

InsVw LN

i
h |

Lizenzvertrag unterfallt als gegenseitiger Vertrag den 88 103 ff. InsO.
Lehnt der Insolvenzverwalter die Erfullung ab, dann ergibt sich:

»Erfullungsanspriiche aus dem Lizenzvertrag sind nicht durchsetzbar (BGH
NZI 2002, 375 ff.)

*LN ist Inhaber eines quasidinglichen Nutzungsrechts am Schutzrecht, das
ggf. ein Aussonderungsrecht gem. 8§ 47 S. 1 InsO begrtndet.

»Aber: Sonstige Leistungspflichten aus dem Lizenzvertrag (z.B.
Aufrechterhaltungspflicht des LG) nicht mehr durchsetzbar
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Unterschiedliche Ansatze zur Starkung der Lizenz in der Insolvenz:

1. Lehre von der ,Doppeltreuhand” (Bork, NZI 1999, 103 ff.)

Neben dem LN wird ein Treuhander eingeschaltet, dem ein
(quasidingliches) Nutzungsrecht tbertragen wird. In der Insolvenz des
LG dient das treuhanderische Nutzungsrecht als Sicherheit flir den
entstandenen Schadensersatzanspruch des LN.
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2. LizenzsicherungsnielRbrauch (Berger, GRUR 2004, 20 ff.)

Die Lizenz wird durch einen Sicherungsniel3brauch am Schutzrecht
insolvenzfest ,verdinglicht”. Im Fall des § 103 Il 1 InsO (sog.
Sicherungsfall) kann der LN die Befugnisse aus dem
Sicherungsniel3brauch ,aktualisieren“ und die weitere Nutzung (allein)
auf den Niel3brauch sttitzen.

Aber: Im Urheberrecht gem. 8§ 29 | UrhG, § 1069 Il BGB nicht méglich,
da Urheberrecht nicht Gbertragbar!
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3. Pfandrecht oder Sicherungsubertragung (z.B. Koehler/Ludwig,
WRP 2006, 1342 ff.)

EinrAumung eines Pfandrechts am Schutzrecht oder die
Sicherungsiibertragung des Schutzrechts zwecks Sicherung eines
maoglichen Schadensersatzanspruchs im Falle des § 103 Il 1 InsO.

Eine wie auch immer vollzogene , Verdinglichung® fihrt bei nicht
ausschlie3lichen Lizenzen bei einer Vielzahl von LN zu weiteren
Rechtsfragen und Problemen unter den LN.
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4.8 108 InsO analog (z.B. Fezer, WRP 2004, 793 ff., 799 ff.)

Da § 108 InsO auch Pachtvertrage umfasst, sollte die Bestimmung
entsprechend auch auf pachtahnliche Lizenzvertrage angewendet
werden.

Aber: Wortlaut des 8§ 108 InsO!
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Der BGH ist einer analogen Anwendung des 8§ 108 InsO nicht
gefolgt (BGH NJW 2006, 915 ff.):

,Da [...] kein unbewegliches Vermdgen betroffen ist, eréffnen derartige
Nutzungsvertrage nach tdbereinstimmender Auffassung [...] fir den
Insolvenzverwalter eines jeden der Beteiligten ein Wahlrecht nach 8
103 InsO [...]"
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Vertragliche Losung: Kindigungsklausel (BGH NJW 2006, 915 ff.)

»Kindigungsklausel mit aufschiebend bedingter Rechtslibertragung
(vgl. 8161 1 2 BGB).

»Aber Konflikt mit § 119 InsO?

BGH NJW 2006, 917: ,Die Kundigungsbefugnis knipfte nicht an die
Austibung des Wahlrechts aus § 103 InsO an. Kundigungsgrund war
vielmehr das Vorliegen von Tatsachen, auf Grund derer die
Fortsetzung des Vertrags unzumutbar war.*
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Reformvorschlag der Bundesregierung: 8§ 108a RegE-InsO

Ein vom Schuldner als Lizenzgeber abgeschlossener Lizenzvertrag tber ein
Recht am geistigen Eigentum besteht mit Wirkung ftir die Insolvenzmasse fort.

Dies qilt fur vertragliche Nebenpflichten nur in dem Umfang, als deren
Erfillung zwingend geboten ist, um dem Lizenznehmer eine Nutzung des
geschutzten Rechts zu ermdglichen.

Besteht zwischen der im Lizenzvertrag vereinbarten Vergitung und einer
marktgerechten Vergutung ein auffalliges Missverhaltnis, so kann der
Insolvenzverwalter eine Anpassung der Vergitung verlangen; in diesem Fall
kann der Lizenznehmer den Vertrag fristlos kiindigen.
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Hauptkritikpunkte gegen § 108a RegE-InsO:

»Insolvenzfest ist die Lizenz nur bei Insolvenz des Lizenzgebers; unklar
bleibt weiterhin das Problem der sog. Lizenzketten (vgl. 8 32a Il 1 UrhG)

»Abgrenzungsprobleme hinsichtlich ,vertraglicher Nebenpflichten®, deren
Erfillung ,zwingend geboten® ist, und Hauptleistungspflichten

»Vertragsanpassung bei ,auffalligem Mi3verhaltnis“: Gefahr der
Umgehung der Anfechtungsbefugnisse nach §8§ 129 ff. InsO; im Ubrigen §
313 BGB!
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Vielen Dank!
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