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= 1. EinfUhrung

. Natur der Lizenz

Inhalte des Lizenzvertrages
Lizenz am Know-How
Lizenzvertrag und Kartellrecht
Hinweise zur Vertragsgestaltung
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EULAW®
COPAT®
EUPAT®
INTERPAT®

1. Einfuhrung

1.1 Natur der Lizenz

Nicht ausdrlcklich geregelt.

Positives Benutzungsrecht oder Negativlizenz.
Wagnis flr Lizenznehmer?

Vertragsfreiheit bei der Abfassung.

Seit 1999 formfrei.
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1. Einfuhrung

1.2 Gegenstand der Lizenz

Reine Lizenz auf Patent / Gebrauchsmuster.
Reine Know-How-Lizenz.

Gemischte Lizenz.

Sonstige Lizenzvertragstypen.

(c) PA Dr. Sieckmann Copat
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COPAT®
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1. Einfuhrung

1.3 Sinn des Lizenzvertrags

Erzielung von Lizenzgebuhren.
Erschliel3en neuer/"ferner" Markte.
Gewinnverteilung im Konzern.
Technologieaustausch ("Cross-licensing").
Beendigung von Rechtsstreitigkeiten.
Bestandteil von Unternehmenstransaktionen.

(c) PA Dr. Sieckmann Copat
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EULAW®

corato 1.4 Grenzen der Lizenzvertragsfreiheit

EUPAT®
INTERPAT® = Inhaltliche Gestaltungsfreiheit in den Grenzen des

BGB (sittenwidrig, wucher, gesetzeswidrig)

= Nationales and Européaisches Kartellrecht als
wesentliche Grenzen

1. Einfuhrung

(c) PA Dr. Sieckmann Copat 6
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EULAW®

COPAT® 2.1 Grad der Lizenzgewéhrung

EUPAT®
INTERPAT® ® ausschlieldlich: allein unter Ausschluld des Lizenzgebers

2. Natur der Lizenz

= allein: allein, neben dem Lizenzgeber

m einfach: einer unter Vielen ohne Exklusivitat
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EULAW®

COPAT® 2.2 NUtzungsart

EUPAT®
INTERPAT® ® Produkt- oder Verfahrenspatent?

2. Natur der Lizenz

m Herstellungslizenz
m Vertriebslizenz

m Benutzungslizenz "Aufspaltung"” der Lizenz

(c) PA Dr. Sieckmann Copat
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EULAW®

COPAT® 2.3 Inhaltliche Grenzen fur Lizenzen

EUPAT®
INTERPAT® s "Field of Use"—BeSChl’énkungen

m . beitechnisch abgrenzbaren Anwendungsgebieten
m zulassig

= Mengenmalige Beschrankungen

= - Mindestmengen grundsatzlich zulassig

2. Natur der Lizenz

(c) PA Dr. Sieckmann Copat
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EULAW®

comate 2.4 Vertragsgebiete fur Lizenzen

EUPAT®
INTERPAT® ® Ortliche Beschrankung

2. Natur der Lizenz

m zeitliche Beschrankung

m persdnliche Beschrankung

(c) PA Dr. Sieckmann Copat
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EULAW®
COPAT®
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3. Inhalte des Lizenzvertrags

Pflichten Lizenzgeber  Pflichten Lizenznehmer

m Rechtseinraumung = Lizenzgebiihr
= sonst. Rechte/Know-How
s  Gewahrleistung

s Verbesserungen

m Schutz der Lizenzrechte
= Meistbegiinstigung

s Geheimhaltung
= Austbung der Lizenz
Weiterentwicklungen
= Nichtangriffsverpflichtung
= Bezugspflichten

(c) PA Dr. Sieckmann Copat 171
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EULAW®
COPAT®
EUPAT®
INTERPAT®

3. Inhalte eines Lizenzvertrags

Sonstige vertragliche Regelungen

Praambel

Definitionen

Abtretbarkeit and Unterlizenz
Vertragsdauer and Kindigung
“Sonstige Klauseln®

Mitteilungen

Salvatorische Klausel

Gesamter Vertrag / Erganzungen
Produkthaftpflicht

Anwendbares Recht and Gerichtsstand
Schiedsklausel

(c) PA Dr. Sieckmann Copat
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3. Inhalte des Lizenzvertrags

EULAW®

COPAT® Praambel

EUPAT®

INTERPAT® " ISt Vertragsbestandteil - also auch verbindlich!

» Auslegungshilfe bei lang laufenden Lizenzvertragen

m Festlegung der wesentlichen Geschaftsgrundlage des
Vertrages

(c) PA Dr. Sieckmann Copat 13
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EULAW®
COPAT®
EUPAT®
INTERPAT®

3. Inhalte des Lizenzvertrags

Gewahrleistung/Haftung (Rechtsmangel)

Rechtsmangel: Lizenzrecht ist frei von rechtlichen
Defiziten und von Rechten Dritter

Gesetzlicher Grundsatz: Garantiehaftung des Lizenzge-
bers zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses, nicht flr
spatere Entwicklungen

Ratsam: Vertragliche Regelung flr

- Vernichtung/Nichtentstehen des Vertragsschutzrechts
(z.B. Klindigung oder Minderung der Lizenzgebuhr)

-Verletzung von Rechten Dritter (z.B. Freistellung oder
Haftungsausschlul3)

(c) PA Dr. Sieckmann Copat 14
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3. Inhalte des Lizenzvertrags

EULAW®

corate  Gewahrleistung/Haftung (Sachmangel)

EUPAT®

INTERPAT® ® Sachmangel: Lizenzierte Technologie ist fur den
vertraglichen Zweck nutzbar

m Gesetzlicher Grundsatz: Haftung des LG fur technische
Nutzbarkeit, nicht fur wirtschaftliche Verwertbarkeit

Ratsam: Vertragliche Regelung, die bericksichtigt

- "fertige" Technologie oder Entwicklung

- Anlaufzeiten bis zur Verwertbarkeit der Technologie
- Erfordernis behdérdlicher Genehmigungen

(c) PA Dr. Sieckmann Copat 15
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EULAW®

corare  Weiterentwicklung / Verbesserung

EUPAT®
INTERPAT® ® Des Lizenzgebers:

- Verpflichtung zur Lizenzierung an LN unproblematisch
= Des Lizenznehmers:
- Verpflichtung zur Ubertragung an LG unzulassig
- Verpflichtung zur Lizenzierung an LG ("Rucklizenz")
- bei nicht abtrennbarer Erfindung exklusiv moglich

= - bel abtrennbarer Erfindung nur einfach maoglich und
nur, wenn Gegenseitigkeit gewahrleistet ist

3. Inhalte des Lizenzvertrags

(c) PA Dr. Sieckmann Copat 16
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3. Inhalte des Lizenzvertrags

EULAW® .
COPAT® Gehelmhaltung
EUPAT® _ _ |
m Zulassiger Umfang der Geheimhaltungspflicht
INTERPAT®

Gehelm
- nicht offenkundig
- keine eigene Kenntnis des LN
- nicht von unbeteiligten Dritten
-wesentllch
-ldentlflzlert (z.B.ausdrickliche Kennzeichnung)
Erganzende Verpflichtung von Mitarbeitern
Zeitliche Grenzen
Vertragsstrafe

(c) PA Dr. Sieckmann Copat
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EULAW®

corate  Lizenzgebuhren

EUPAT®
INTERPAT® ™ Artder Lizenzberechnung

m - prozentuale Umsatzgebuhr (Umsatz genau definieren !)
- feste Stuckgebuhr

s - PauschalgebUhr ("lump sum" oder "upfront payment")
- Vergutung in "Equity" (Achtung: Beurkundung noétig)

= - Mindestlizenzgebihren/Mindestumsatze

= - Wichtig: Regelung verstanden (nachrechnen)!

s Zahlungsmodalitaten festlegen (Féalligkeit, Zinsen u.a.)
Rechnungslegung and Kontrolle

3. Inhalte des Lizenzvertrags
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3. Inhalte des Lizenzvertrags

EULAW®

corate  OChutz der Lizenzrechte / Verteidigung

EUPAT®

INTERPAT® ™ Zu klaren:

= - Eintragung and Aufrechterhaltung
= - Verteidigung bei Angriffen auf den Rechtsbestand
= - Angriff gegen Verfetzungen Dritter

= - Verteidigung bei Angriffen aus Schutzrechten Dritter
m Zuregeln ist (sehr genau, da z.T. umstritten):

m - Wer tuts?

= - Wer zahlt's?

= - Wie hilft der andere?

= - Konsequenzen bei Sieg oder Niederlage

(c) PA Dr. Sieckmann Copat 19
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EULAW®
COPAT®
EUPAT®
INTERPAT®

3. Inhalte des Lizenzvertrags

Laufzeit / Kundigung

Klar regeln, wann Vertrag beginnt and endet (keine versteckten
"Bedingungen")

bei Langstlaufklauseln: Kartellrecht beachten !
Verlangerungsoption/Ordentliche Kindigung

- nur, wenn ausdrtcklich vorgesehen

- Fristen and Form genau vorgeben

aul3erordentliche Kiindigung

- geht immer bei wichtigem Grund (zuerst Abomahnung !)

- Beispiele fur wichtigen Grund festschreiben

Rechtsfolgen der Kiindigung regeln

(c) PA Dr. Sieckmann Copat 20
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3. Inhalte des Lizenzvertrags

Sonst. Einzelregelungen

Abtretbarkeit and Unterlizenz
Meistbeglnstigung

Nichtangriffsklausel

AuslUbungspflicht and Wettbewerbsverbot
Streitbeilegung/Schiedsklausel

(c) PA Dr. Sieckmann Copat
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EULAW®
COPAT®
EUPAT®
INTERPAT®

4. Lizenz am Know-How

4.1 Definition

Nicht allgemein zugangliches (geheimes), nicht
durch ein technisches Schutzrecht oder eine
Schutzrechtsanmeldung geschiutztes techni-
sches oder betriebswirtschaftliches Wissen ei-
nes anderen.

(c) PA Dr. Sieckmann Copat
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EULAW®
COPAT® 4.2 Schwache des Know-How Schutzes
EUPAT®

INTERPAT®

4. Lizenz am Know-How

- Weitergabe nur nach Abgabe einer Geheim-
haltungsverpflichtung mit Vertragsstrafe

. Pauschalzahlung bei Know-How-Uberlassung
(ggf + Umsatzlizenzen)

(c) PA Dr. Sieckmann Copat
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4. Lizenz am Know-How

EULAW®

COPAT® 4.3 Identifizierbarkeit des Know-Hows

EUPAT®

INTERPAT® . |dentifizierbarkeit des lizenzierten Know-hows
Im Vertrag

. Uberprifbarkeit durch Dritte (Gericht, Kartell-
behorde)

(c) PA Dr. Sieckmann Copat 24
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EULAW®
COPAT®
EUPAT®
INTERPAT®

4. Lizenz am Know-How
4.4 Ubergabe des Know-Hows

. Schriftliche Dokumentation und Kennzeich-
nung

- Schulung des Lizenznehmers
- Nutzbarkeit des Know-hows
. Kosten der Know-How-Ubertragung

(c) PA Dr. Sieckmann Copat o5



Wi’ 5. Lizenzvertrage und Kartellrecht

euave 1. Nationales Kartellrecht (unzul.
corare  BeSchrankungen des Lizenznehmers)-

EUPAT®

INTERPAT® . § 17 GWB (Beschrankungen LN iber Inhalt des
Schutzrechts hinaus)

- § 18 GWB (dito Know-How.Vertrage)

(c) PA Dr. Sieckmann Copat 26



Wi’ 5. Lizenzvertrag und Kartellrecht

euawe 2. EU-Kartellrecht (Beschrankungen des
COPAT® leenznehmers)-

EUPAT®

INTERPAT® . Art. 81 f EGV (Wettbewerbsbeschrankungen)
- Gruppenfreistellungsverordnung Technologietransfer
- Sonstige VO
Bagatellbekanntmachung Kommission
GruppenfreistellungsVO F&E (2659/00)

Gruppenfreistellungsvereinbarung Vertikalvereinbarung
(2790/99)

(c) PA Dr. Sieckmann Copat 27



Wi’ 5. Lizenzvertrag und Kartellrecht

ruawe 5.3 Unzulassige Klauseln

COPAT® _ _
CUPAT® O Exportverbot fur Lander, in denen kein Schutz besteht.
INTERPAT® O Verpflichtung des LN, keine Konkurrenzerzeugnisse

herzustellen / zu vertreiben.
O Festsetzung von Preisen flr Lizenzerzeugnisse.
O Beschrankungen der Menge der herzustellenden Erzeugnisse.
O Beschrankungen der Abnehmer / Vertriebsformen.
O Verbot, mit anderem Unternehmen in Wettbewerb zu treten.
O Verpflichtung des LN, Verbesserungen an LG zu Ubertragen.

O Verpflichtung des LN, das / die Patent(e) nicht anzugreifen.
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Wi’ 6. Hinweise Vertragsgestaltung

EULAW®
COPAT®
EUPAT®
INTERPAT®

= Vollstandig Klarheit Gber genauen Inhalt der Lizenz

schaffen

Worum geht es technisch ?

Was ist wirtschaftlich beabsichtigt ?
Anforderungsmatrix als Hilfsmittel

HOchste Sorgfalt bei der Begrifflichkeit im Vertrag
Vorangestellte Definitionen als Disziplin

Konkrete and prazise Vertragspflichten vorsehen
maoglichst wenig "Sprechklauseln”

Klauseln mussen "von selbst" funktionieren
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Wi’ 6. Hinweise Vertragsgestaltung

EULAW® = An Rechtsfolgen denken and diese madglichst

COPAT® mit regeln (internationale Lizenzvertrage):
=UPAT® Folge von Vertragsverletzungen
INTERPAT®

Folge des Eingreifens von Gewahrleistungen
Folge des Scheiterns von "Sprechklauseln”

= Bei "lebenden Projekten" einen prazisen
formalen Rahmen vorgeben

z.B. "Milestones" oder Leitungsgremium mit
klarem Entscheidungsmechanismus vorsehen

(c) PA Dr. Sieckmann Copat 30
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EUPAT®
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Zur Vertiefung:

- Pagenberg, Lizenzvertrage/License Agreements, KoIn

- Henn, Patent- und Know-How-Lizenzvertrag, Heidelberg 1999

- Pfaff, Lizenzvertrage Munchen 1999
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EULAW®
COPAT®
EUPAT®
INTERPAT®

Haben Sie noch Fragen ?

(c) PA Dr. Sieckmann Copat

32






