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1.1. Rechtsquellen

In Osterreich existieren nur wenige gesetzliche Vorgaben zum Inhalt und der 1
Ausgestaltung von Lizenzvertrigen. Der Begriff ,Lizenz“ wird in verschiedenen
zivilrechtlichen Bestimmungen genannt, darunter in §§ 35 ff PatG, wonach der
Patentinhaber befugt ist, Dritten die Nutzung der Erfindung zu gestatten und die
Eintragung der Lizenz im Patentregister zu veranlassen. Ahnliche Bestimmungen
finden sich in § 21 MuSchG, § 28 MSchG, § 31 Abs1 GMG und § 12 Abs 3
HISchG, die sich alle mit der Lizenzeintragung in die entsprechenden Register
befassen.' Das Urheberrecht verwendet zwar nicht den Begriff ,,Lizenzen®, doch
regelt es Nutzungsvereinbarungen in den §$ 24 ff UrhG (,, Werknutzungsrecht®
und ,,Werknutzungsbewilligung®) sowie in § 1172 ABGB (Verlagsvertrag). Im
gewerblichen Rechtsschutz wird das vertraglich eingerdumte Nutzungsrecht an
einem Immaterialgiiterrecht allgemein als ,,Lizenz* bezeichnet.?

Nachdem die Lizenz im ABGB keine ausdriickliche Regelung erfihrt, versuchen 2
Lehre und Rsp den Begriff der Lizenz, die Arten der Lizenz und ihre Rechtsnatur
aus den diversen Sonderschutzgesetzen zu erarbeiten. Eine zaghafte Tendenz zur
Gleichbehandlung von Lizenzen, unabhédngig vom jeweiligen Immaterialgiiter-
recht, ist trotz wesentlicher Unterschiede in Regelungsinhalt und Regelungs-
dichte zu beobachten.’

Aufgrund der Qualifikation der Einrdumung einer Lizenz als zweiseitiges Rechts- 3
geschift kommen die allgemeinen Regeln des ABGB zur Anwendung. Dazu ge-
horen etwa Regelungen tiber den Vertragsabschluss (§§ 861 ff), die Geschafts-

1 Liebscher, Lizenzvertrage (2001) 20.
2 Thiele, Vertrage des gewerblichen Rechtsschutzes? (2023) 8.
3 McGuire, Die Lizenz (2012) 494.
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1. Rechtsnatur

fahigkeit (5§ 865 ff), Willensméngel wie Irrtum, List und Drohung (§$ 870 ff), Sitten-
widrigkeit (§ 879) und die Vertragsauslegung (§$ 914 f).*

Bei einem Lizenzvertrag stehen sich die Hauptpflichten beider Parteien gegeniiber:
Der Lizenzgeber verpflichtet sich, dem Lizenznehmer das Recht zur Nutzung
des Lizenzgegenstands einzurdumen, wihrend der Lizenznehmer seinerseits ver-
pflichtet ist, eine Gegenleistung (meist in Geld oder einer anderen Leistung) zu
erbringen.’ Folglich unterliegt der Lizenzvertrag grundsitzlich auch den allge-
meinen schuldrechtlichen Bestimmungen des ABGB, einschliefllich der Bestim-
mungen iiber die nachtragliche Unmoglichkeit (§$ 920 ff), den Verzug (§$ 918 ff)
sowie die Gewihrleistung (§§ 922 f).°

1.2. Was ist ein Lizenzrecht?

Im Schrifttum nimmt der Begriff ,Lizenz* keine prasente Rolle ein.” Immaterial-
giiterrechte an sich gewihren ihrem Inhaber oft Exklusivrechte, indem sie ihn
dazu berechtigen, Dritte von der Nutzung des entsprechenden Schutzrechts aus-
zuschlieflen.® Natiirlich kénnen Immaterialgiiterrechte aber auch nicht-exklusiv
eingerdumt werden, was gar nicht selten der Fall ist (zB Standard-Softwarelizenzen).
Die ,Lizenz“ wird idR als Nutzungserlaubnis beschrieben. Sie kann aber auch als
Verzicht auf die Ausiibung des Verbotsrechts durch den Rechtsinhaber verstanden
werden. Nach hL steht aber jedenfalls fest, dass ihr ein positiver Gehalt zukommt.’

In einem Lizenzvertrag gewéhrt der Inhaber von Immaterialgiiterrechten, der als
Lizenzgeber agiert, einem Dritten (Lizenznehmer) die Nutzung und Verwertung
von Rechten an einem immateriellen Gut." Gleichzeitig verpflichtet sich der Lizenz-
nehmer idR, dem Lizenzgeber eine Lizenzgebiihr zu entrichten und den Lizenz-
gegenstand vereinbarungsgemaf zu benutzen."

Der Lizenzvertrag ist ein Vertrag ,sui generis®, dh er ist ein eigener Vertragstyp,
auf den deshalb keine allgemein giiltigen Regelungen eines gesetzlich geregelten
Vertragstyps Anwendung finden.'* Dariiber hinaus wird durch den Lizenzvertrag
idR ein Dauerschuldverhiltnis begriindet. Mit Erbringung einer einmaligen Leis-
tung erlischt daher, auch wenn zB eine einmalige Lizenzzahlung vereinbart ist,
das Rechtsverhiltnis zwischen den Vertragspartnern nicht. Das Immaterialgut

Liebscher, Lizenzvertrage (2001) 20.

Thiele, Vertrage des gewerblichen Rechtsschutzes (2023) 12; Liebscher, Lizenzvertrige (2001) 21.

Liebscher, Lizenzvertrage (2001) 21.

McGuire, Die Lizenz (2012) 495.

Fehringer, Vertrige uber Immaterialgiiterrechte (2010) 19.

McGuire, Die Lizenz (2012) 495; Liebscher, Lizenzvertrage (2001) 19; Kletzer in Knauder/Marzi/

Temmel, Handbuch Wirtschaftsvertrige (2011) Lizenzvertrag 3.

10  Fehringer, Vertrige iiber Immaterialgiiterrechte (2010) 21; Kletzer in Knauder/Marzi/Temmel,
Handbuch Wirtschaftsvertridge (2011) Lizenzvertrag 1.

11 Kletzer in Knauder/Marzi/Temmel, Handbuch Wirtschaftsvertrage (2011) Lizenzvertrag 1.
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1.3. Gegenstand von Lizenzrechten (Ubersicht)

bleibt bestehen, ebenso wie die damit verbundenen Rechte und Pflichten. Eine
besondere Rolle spielt die Qualifikation als Dauerschuldverhéltnis va bei der Ver-
tragsbeendigung und den Leistungsstérungen.'?

An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass der Wert der Immaterial-
gliterrechte nicht nur darin besteht, Dritten die Nutzung zu untersagen. Im Ge-
genteil: Immaterialgiiterrechte stellen oft die entscheidendsten Vermégenswerte
eines Unternehmens dar, mitunter sogar die einzig werthaltigen. Die Verwertung
dieser Rechte kann sowohl durch die unmittelbare Nutzung als auch durch die
Vergabe von Lizenzen erfolgen.*

1.3. Gegenstand von Lizenzrechten (Ubersicht)

In der Praxis stellen sich — unabhéngig vom jeweiligen Schutzrecht — meist dhnliche
Fragen hinsichtlich des Lizenzumfangs. Folgende Aspekte werden typischerweise
im Lizenzvertrag geregelt:"

Umfang der Rechteeinraumung (zB exklusive oder einfache Lizenz)
Réumliche Beschrankungen

Lizenzdauer und allfillige andere zeitliche Beschriankungen
Lizenzentgelt (einmalig, laufend etc)

Sachliche Beschriankungen
Ubertragbarkeit/Sublizenzierbarkeit

Regelungen hinsichtlich der Verwertungshandlungen
Gewihrleistung und Haftung

Aufrechterhaltung des Schutzrechts

Nichtangriffsabreden

Anforderungen an die Qualitit bzw Sicherheit der Produkte
Ggfs Kreuzlizenzierung und Geheimhaltung

Gerade im B2B-Bereich kommen Lizenzvertrage hiufig vor, wodurch es kaum
Einschriankungen bei der Zuldssigkeit vertraglicher Bestimmungen gibt. Zu be-
achten sind lediglich das allgemeine Sittenwidrigkeitsverbot iSd § 879 ABGB so-
wie kartellrechtliche Schranken. Dies gewahrt den Vertragspartnern einen erheb-
lichen Spielraum bei der Vertragsgestaltung. In der Praxis variieren Lizenzvertrage
im Hinblick auf jhren Regelungsinhalt und -umfang daher stark.'s

13 Liebscher, Lizenzvertrage (2001) 19.

14 Anderl/Heinzl in Anderl, IP in der Praxis Kapitel 5 Rz 5.2 (Stand 1.4.2020, rdb.at).
15  Anderl/Heinzl in Anderl, IP in der Praxis Kapitel 5 Rz 5.5 f (Stand 1.4.2020, rdb.at).
16  Anderl/Heinzl in Anderl, IP in der Praxis Kapitel 5 Rz 5.7 f (Stand 1.4.2020, rdb.at) .
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2. Umfang und Beschrankungen
von Lizenzrechten

2.1. Raumliche Beschrankungen
Mark Krenn, Alina Alavi Kia

Die vertragliche Vereinbarung definiert die geografischen Grenzen, innerhalb derer
die Lizenz genutzt werden kann. Der Lizenzgeber hat besonders dann Interesse
an einer Beschriankung der Nutzung durch den Lizenznehmer auf ein spezifisches
Gebiet, wenn er beabsichtigt, die Herstellung oder den Vertrieb des lizenzierten
Gegenstands auflerhalb dieses Gebiets selbst durchzufithren oder Exklusivlizenzen
zu vergeben und somit den Lizenznehmer vom Wettbewerb auflerhalb des ver-
einbarten Gebiets fernzuhalten."”

Die rdumliche Beschrinkung von Lizenzrechten kann sich bspw auf ein be-
stimmtes Bundesland (,,Gebietslizenz*), eine Region oder einen einzelnen Be-
trieb (,,Betriebslizenz®) erstrecken.!® Der raumlich beschriankte Lizenznehmer
darf das lizenzierte Schutzrecht nur innerhalb des Vertragsgebiets benutzen.”
Andernfalls begeht er eine Vertrags- und Schutzrechtsverletzung.

Zivilrechtlich ist es grundsitzlich erlaubt, das Vertragsgebiet mit einer Gebiets-
schutzklausel zu verkniipfen, wobei zwischen einfachem und absolutem Gebiets-
schutz unterschieden wird. Beim einfachen Gebietsschutz wird dem Lizenz-
nehmer zwar die exklusive (ausschliefdliche) Nutzung des Vertragsgebiets gewahrt,
jedoch schiitzt ihn dies nicht davor, dass andere Lizenznehmer im gleichen Gebiet
tatig werden. In Rahmen des absoluten Gebietsschutzes ist der Lizenzgeber dazu
verpflichtet, das Gebiet des lizenzierten Lizenznehmers zu achten und sicherzu-
stellen, dass diese Verpflichtung auch anderen Lizenznehmern auferlegt wird. Eine
ausdriickliche vertragliche Vereinbarung ist fiir den absoluten Gebietsschutz er-
forderlich, da er nicht vermutet wird.*® Ungeachtet dessen sind jedoch kartell-
rechtliche Einschriankungen jedenfalls im Einzelfall zu priifen. Aufgrund der damit
verbundenen Komplexitit kann an dieser Stelle nicht darauf eingegangen werden.

Neben der Art des Gebietsschutzes sollten die Vertragspartner das Vertragsgebiet klar
regeln. Sieht der Lizenzvertrag iiber ein Schutzrecht keine konkrete Regelung zum
Vertragsgebiet vor, ist davon auszugehen, dass der raumliche Geltungsbereich des
Schutzrechts dem Geltungsbereich der Lizenz entspricht.*' Bspw umfasst die Lizen-
zierung eines dsterreichischen Patents idR nur die Nutzung innerhalb Osterreichs.??

17 Liebscher, Lizenzvertrige (2001) 36; GrofS, Der Lizenzvertrag' (2020) Rz 182.

18  Schonherr, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Grundriss Allgemeiner Teil (1982) Rz 413.1;
Grof3, Der Lizenzvertrag'? (2020) Rz 182.

19 Liebscher, Lizenzvertrage (2001) 33.

20  Liebscher, leenzvertrage (2001) 36

21  Grofs, Der Lizenzvertrag'* (2020) Rz 182 f; Fehringer, Vertrage {iber Immaterialgiiterrechte (2010) 317.

22 Liebscher, Lizenzvertrage (2001) 36
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2.2. Zeitliche Beschrankungen

2.2. Zeitliche Beschrankungen

Die zeitliche Begrenzung eines Lizenzrechts, eine sog Zeitlizenz, bezieht sich
darauf, dass das Recht nicht fiir die gesamte Dauer des Schutzrechts besteht.* Bei
einer Zeitlizenz ist es dem Lizenznehmer nach Ablauf der vereinbarten Dauer unter-
sagt, den Lizenzgegenstand weiter herzustellen, zu vertreiben oder zu nutzen.**

Im Gegensatz zur Zeitlizenz ist auch die Einrdumung einer zeitlich unbefristeten
Lizenz moglich. Bei zeitlich unbefristeten Lizenzvertragen haben die Vertrags-
partner das Recht, die Vereinbarung unter Einhaltung einer angemessenen Frist
zu kiindigen. In diesen Féllen kann es sich daher empfehlen, einen Kiindigungs-
verzicht fiir einen festgelegten Zeitraum zu vereinbaren. Die Festlegung dieses
Zeitraums hédngt va von den wirtschaftlichen Erwadgungen der Vertragspartner
ab, insbesondere dem Break-Even-Point des Projektes.”

Regelmiflig werden jedoch auch dauerhafte (also unbefristete und unkiindbare)
Lizenzen eingerdumt. Im diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, innerhalb
welchen zeitlichen Rahmens eine Vereinbarung iiber eine Vertragsbindung ohne
einseitige Losungsmoglichkeit rechtlich zuldssig ist, sei es durch eine Vertrags-
klausel zur AusschlieBung des ordentlichen Kiindigungsrechts bei einem unbe-
fristeten Dauerschuldverhéltnis oder aufgrund einer exorbitant langen Befristung
(die keine ordentliche Kiindigungsméglichkeit vorsieht).? In der Lit hat sich ins-
besondere F. Bydlinski*” mit der Zulédssigkeit von Dauerschuldverhiltnissen be-
fasst, die auf exorbitant lange Zeitraume befristet sind und grundsitzlich nicht
ordentlich gekiindigt werden konnen, sofern keine abweichende Vereinbarung
getroffen wurde. Da diese exorbitant lang befristeten Dauerschuldverhiltnisse
sachlich mit unbefristeten Dauerschuldverhéltnissen vergleichbar sind, bei denen
eine einseitige Auflosungsmoglichkeit (insbesondere durch ordentliche Kiindigung)
fehlt, konnen die Erkenntnisse Bydlinskis fiir die Frage der zeitlichen Hochst-
grenzen der Vertragsbindung im Allgemeinen herangezogen werden.?® Demnach
sind, wie auch der OGH unter Berufung auf Bydlinski festgestellt hat, selbst extrem
lange oder gar ,,immerwihrende® vertragliche Bindungen weder per se unzulissig
noch generell durch eine Hochstdauer beschrinkt. Dies ist auf das Fehlen eines
entgegenstehenden generellen Verbots aufgrund des Grundsatzes der Vertrags-
treue zuriickzufiihren.” Dies ist aber nur maéglich, weil zumindest einschrankend
gilt, dass alle Dauerschuldverhaltnisse ohne Riicksicht auf die vereinbarte Bindungs-
dauer aus wichtigem Grund aufgeldst werden kénnen.*

23 Schonherr, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht — Grundriss Allgemeiner Teil (1982) Rz 413.1.

24 Liebscher, Lizenzvertrige (2001) 33.

25  Kletzer in Knauder/Marzi/Temmel, Handbuch Wirtschaftsvertrige (2011) Lizenzvertrag 35.

26  Bergmann, Genussrechte (2016) 216.

27  Bydlinski, Zuldssigkeit und Schranken ,ewiger und extrem langdauernder Vertragsbindung (1991) 5 ff.

28  Bergmann, Genussrechte (2016) 216 f.

29  Bergmann, Genussrechte (2016) 233 f; Bydlinski, Zulassigkeit und Schranken ,ewiger” und extrem
langdauernder Vertragsbindung (1991) 10 ff.

30 Vgl RIS-Justiz RS0018368; Bydlinski, Zulassigkeit und Schranken, ,,ewiger und extrem langdauernder
Vertragsbindung (1991) 33; OGH 24.1.2006, 10 Ob 34/05f.
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2. Umfang und Beschrédnkungen von Lizenzrechten

Bei manchen, auch extrem lang andauernden Dauerschuldverhaltnissen (Lizenz-
vertrigen) ist eine Auflosung aus wichtigem Grund kaum bis gar nicht ziel-
fihrend. Im Extremfall sind beide Vertragspartner wirtschaftlich so abhingig
vom Vertrag, dass eine Auflosung fiir sie nicht in Frage kommt.** Auch im Hin-
blick auf die Ausfithrungen von Bydlinski zu Obergrenzen der hochstzulassigen
Vertragsbindung bei ,,primir freiheitsbeschriankenden Vertragen“* ist bei Lizenz-
vertrigen Vorsicht geboten.® Es ist jedoch zu beachten, dass es zu dieser Frage -
soweit ersichtlich - keine hochstgerichtliche Jud gibt. Bei der Vertragsgestaltung
konnten bei Fragen hinsichtlich der hochstzuldssigen Bindungsdauer auch die
Bestimmungen des § 879 Abs 1 und Abs 3 ABGB zu beachten sein.*

Der Lizenzgeber hat wohl dann ein Interesse an einer kurzen Vertragslaufzeit, wenn
er blof} eine pauschale Gegenleistung erhilt und seine Erwartungen, dem Lizenz-
nehmer Teile des Lizenzgegenstands liefern zu kénnen, gering sind. Im Gegen-
satz dazu wird der Lizenzgeber an einer langen Laufzeit interessiert sein, wenn
eine umsatzabhéngige Lizenzgebiihr vereinbart worden ist. Fiir den Lizenzneh-
mer ist die Frage entscheidend, ob er nach Ablauf des Vertrags weitere Nutzungs-
rechte an dem Lizenzgegenstand hat. Sollte dies nicht der Fall sein, wird er eine
moglichst lange Vertragslaufzeit anstreben. Ansonsten wird er eher an einer kurzen
Laufzeit interessiert sein, es sei denn, er legt im Einzelfall Wert darauf, moglichst
lange von den technischen Verbesserungen des Lizenzgebers und dessen sonstiger
technischer Unterstiitzung zu profitieren.*

31  Bydlinski, Zuldssigkeit und Schranken ,ewiger” und extrem langdauernder Vertragsbindung (1991) 17.

32 Nach Bydlinski sind ,,primér freiheitsbeschrankende Vertrage® solche Vertrége, die ,,die Dispositions-
moglichkeiten eines Berechtigten hinsichtlich einer bestimmten Sache und damit seine Moglichkeit,
seine Entscheidungen den jeweils bestehenden und verdnderlichen wirtschaftlichen Verhiltnissen an-
zupassen, begrenzen, ohne dass damit bereits aktuelle Nutzungs-, Gebrauchs- oder Verfiigungsmoglich-
keiten eines anderen iiber die betreffende Sache angestrebt wiren. Der primdre Effekt ist also die sofortige
(rechtliche) Beschrinkung der Dispositionsfreiheit eines Vertragspartners und der (faktischen) Erwerbs-
freiheit moglicher dritter Erwerber®.

33 Bydlinski, Zulassigkeit und Schranken ,.ewiger" und extrem langdauernder Vertragsbindung (1991) 23 ff.

34  Bergmann, Genussrechte (2016) 218 ff; Bydlinski, Zulassigkeit und Schranken ,,ewiger” und extrem
langdauernder Vertragsbindung (1991) 25 ff.

35  Winzer, Der Lizenzvertrag — Patentlizenz- und Technologietransfervertrage zwischen Unternehmen
(2014) 4. BRz 214.
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3. Arten von Lizenzen
Mark Krenn, Alina Alavi Kia

3.1. Exklusivlizenz (ausschlieBliche Lizenz)

Bei einer Exklusivlizenz (ausschliefdliche Lizenz) versichert der Lizenzgeber, im
lizenzierten Bereich keine weiteren Lizenzen zu erteilen und eigene Benutzungs-
handlungen zu unterlassen (sog ,,Ausschlieflichkeitsklausel). Der Lizenznehmer
erhilt das alleinige Recht, das lizenzierte Immaterialgut zu verwerten.*® Diese
exklusive Lizenz kann zeitlich, rdumlich und sachlich beschrinkt sein (sog
»beschrinkte Exklusivlizenz“). Aufgrund ihrer Ausschliefllichkeitsfunktion hat
die Exklusivlizenz tiberwiegend eine ,,dingliche® oder ,,quasi-dingliche“ Wirkung
(»absolute Wirkung®).”” Das bedeutet, dass jede weitere Verfiigung tiber das
lizenzierte Recht durch den Lizenzgeber rechtsunwirksam ist und der Lizenz-
nehmer aus eigenem Recht gegen Verletzungen vorgehen kann.*®

Abhingig von der jeweiligen Vertragsposition ergeben sich nach Grof folgende
Vor- und Nachteile der Verwertung einer Exklusivlizenz:*

e Vorteile:

— Durch die Vergabe einer Exklusivlizenz an einen einzigen Lizenznehmer
wird dem Lizenzgeber die gesamte Bandbreite an Aufgaben, darunter Her-
stellung, Vertrieb, Marketing und Markterschlieung, abgenommen.

- Der Lizenzgeber hat die Moglichkeit, hohere Einnahmen zu erzielen, da er
dem Lizenznehmer exklusive Rechte zur Nutzung des Lizenzgegenstands
einraumt und diese entsprechend abgegolten werden.

e Nachteile:

— Der Lizenznehmer ist in der exklusiven Position, dass er keine Konkurrenten
hat, was sich jedoch nachteilig auf den Wettbewerb auswirken kann.

- Der Lizenzgeber ist auf einen einzigen Lizenznehmer angewiesen, was ein
erhebliches Abhingigkeitsverhiltnis schafft. Dabei sind detaillierte Uber-
legungen zu Ubertragbarkeit, Sublizenzierbarkeit, Geldfliissen, Vertrags-
dauer und Kiindigungsmaoglichkeiten anzustellen.

- Im Gegensatz zu alternativen Lizenzierungsformen — wie etwa der Allein-
lizenz, der raumlich bzw sachlich eingeschrankten Exklusivlizenz sowie
der einfachen Lizenz - hat der Lizenznehmer idR ein héheres Lizenz-
entgelt zu zahlen, um dem Lizenzgeber die exklusiven Nutzungsrechte
abzugelten.

36 Vgl RIS-Justiz RS0113976; Liebscher, Lizenzvertrige (2001) 30.

37 Vgl RIS-Justiz RS0071447; Liebscher, Lizenzvertrdge (2001) 30; Grofs, Der Lizenzvertrag'? (2020)
Rz 36.

38  Liebscher, Lizenzvertrige (2001) 30.

39  GrofS, Der Lizenzvertrag'? (2020) Rz 374.
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3. Arten von Lizenzen

Eine Klausel fiir die Einrdumung einer Exklusivlizenz kénnte zB wie folgt lauten:

Der Lizenzgeber rdumt dem Lizenznehmer das exklusive Recht ein, den
[Vertragsgegenstand] fir [Vertragszweck] - allerdings nur in dem in
diesem Vertrag vorgesehenen Umfang und Zeitraum - im Vertragsgebiet
zu benutzen.

3.2. Alleinlizenz

Im Gegensatz zur Exklusivlizenz verpflichtet sich der Lizenzgeber einer Allein-
lizenz dazu, im lizenzierten Bereich keine weiteren Lizenzen zu vergeben, behélt
sich jedoch eigene Nutzungsrechte vor.** Diese Differenzierung fithrt jedoch zu
keinen rechtlichen Unterschieden. Insbesondere bleibt der absolute Charakter
der Lizenz trotz des Vorbehalts des Lizenzgebers zur Eigennutzung erhalten. Da-
riiber hinaus umfasst die Alleinlizenz die Verpflichtung des Lizenzgebers, keine
weiteren Lizenzen im Vertragsgebiet zu vergeben, und das Recht des Lizenz-
nehmers, gegen Schutzrechtsverletzungen vorzugehen.*

Selbst wenn der Lizenzgeber vor Abschluss des Lizenzvertrags auf dem relevanten
Gebiet tatig war, empfiehlt es sich, eine eindeutige Vereinbarung iiber die Art
und den Umfang der weiteren Nutzung zu treffen. So vermeiden die Vertrags-
partner im Vorfeld Streitigkeiten und stellen klar, ob es sich um eine Exklusiv-
lizenz oder um eine Alleinlizenz handelt.*

Abhingig von der jeweiligen Vertragsposition ergeben sich nach Grof folgende
Vor- und Nachteile der Verwertung einer Alleinlizenz:*

e Vorteile:

- Durch die Vergabe einer Alleinlizenz an einen einzigen Lizenznehmer
kann der Lizenzgeber neben dem Lizenznehmer Nutzungsrechte ausiiben.
Dadurch reduziert sich - im Unterschied zur Exklusivlizenz - die Abhéin-
gigkeit des Lizenzgebers vom Lizenznehmer.

- Sofern vertraglich vereinbart, hat der Lizenznehmer aufgrund des Lizenz-
vertrags eher Zugang zu Verbesserungen und Weiterentwicklungen, da
der Lizenzgeber ebenfalls Praxiserfahrung und Technologie sammelt.

- Im Unterschied zur Exklusivlizenz sind die Lizenzgebiihren bei einer Allein-
lizenz idR geringer.

e Nachteile:

— Der Lizenzgeber erhilt im Gegensatz zur Exklusivlizenz niedrigere Lizenz-
gebiihren.

- Der Lizenznehmer steht potentiell in Konkurrenz zum Lizenzgeber.

40  Liebscher, Lizenzvertrage (2001) 30; Thiele, Vertrige des gewerblichen Rechtsschutzes? (2023) 10.

41  Liebscher, Lizenzvertrage (2001) 30 f.

42 Grofs, Der Lizenzvertrag'? (2020) Rz 38.

43 GrofS, Der Lizenzvertrag' (2020) Rz 374; Anmerkung: Neben dem einzigen exklusiven Lizenznehmer
hat auch der Lizenzgeber gewisse Nutzungsrechte.
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3.3. Einfache Lizenz

Eine Klausel fiir die Einrdumung einer Alleinlizenz kénnte zB wie folgt lauten:

Der Lizenzgeber réumt dem Lizenznehmer die alleinige Lizenz an [Vertrags-
gegenstand] ein. Der Lizenznehmer ist berechtigt, [Vertragsgegenstand]
fur die Dauer und nach den Bedingungen dieses Vertrags fur [Vertrags-
zweck] im Vertragsgebiet zu nutzen. Der Lizenzgeber sichert zu, dass er
Dritten zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses keine Lizenzen an [Vertrags-
gegenstand] eingerdumt hat. Er verpflichtet sich, dies auch in Zukunft zu
unterlassen.

Der Lizenzgeber ist berechtigt, [Vertragsgegenstand] weiterhin fir [Nutzungs-
rechte des Lizenzgebers] zu nutzen.

3.3. Einfache Lizenz

Durch den Erwerb einer einfachen Lizenz erhilt der Lizenznehmer - im Unter-
schied zur Exklusivlizenz - lediglich ein gewShnliches Benutzungsrecht, welches
jedoch keine AusschliefSlichkeitswirkung gegeniiber Dritten entfaltet.** Eine
Ausnahme gilt, wenn der einfache Lizenznehmer vertraglich erméchtigt wurde,
gegen Eingriffe Dritter gerichtlich vorzugehen.*

Die wechselseitigen Rechte und Pflichten zwischen den Vertragspartnern bestehen
ausschliefllich aufgrund vertraglicher und schuldrechtlicher Beziehungen. Somit stellt
die einfache Lizenz lediglich ein obligatorisches Recht dar, das nur zwischen den bei-
den Vertragspartnern wirkt. Anders als bei der Exklusivlizenz wird keine ,,dingliche*
oder ,,quasi-dingliche” Rechtsposition fiir den Lizenznehmer begriindet.*

Neben dem einfachen Lizenznehmer behalt der Lizenzgeber das Recht zur eigenen
Herstellung und zum Vertrieb des Lizenzgegenstands. Der Lizenzgeber hat grund-
satzlich das Recht zur Einrdumung beliebig vieler weiterer Lizenzen. Allerdings
konnen sich im Zusammenhang mit der Vergabe weiterer Lizenzen - insbeson-
dere hinsichtlich der vertraglichen Vereinbarungen mit anderen Lizenznehmern -
gewisse Einschrankungen ergeben, die aus dem Gesichtspunkt von Treu und
Glauben abgeleitet sind.*

Es ist zu beachten, dass die Vergabe weiterer Lizenzen zu giinstigeren Konditionen
erhebliche Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Bedingungen einer Lizenz-
nahme haben kann. Wenn spiteren Lizenznehmern vorteilhaftere Bedingungen
gewihrt werden als den fritheren, fithrt dies zu einer niedrigeren Belastung durch
Lizenzabgaben fiir die anderen Lizenznehmer. Dies kann dazu fiithren, dass ein

44 Grofs, Der Lizenzvertrag'? (2020) Rz 39; Fehringer, Vertrige tiber Immaterialgiiterrechte (2010) 298.

45  Thiele, Vertrige des gewerblichen Rechtsschutzes® (2023) 10.

46  Liebscher, Lizenzvertrage (2001) 31; GrofS, Der Lizenzvertrag'* (2020) Rz 39.

47  Schultes in Knauder/Marzi/Temmel, Handbuch Wirtschaftsvertrage (4. Lfg 2015) Einfacher Know-how-
Lizenzvertrag 3 f; Liebscher, Lizenzvertrige (2001) 31; Grofs, Der Lizenzvertrag'? (2020) Rz 39.
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3. Arten von Lizenzen

der Lizenz unterliegendes Produkt zu einem giinstigeren Preis auf den Markt
gebracht werden kann, was nicht nur die Konkurrenzsituation mafigeblich beein-
flussen, sondern im Einzelfall auch die Wirtschaftlichkeit der gesamten aufgebauten
Produktion in Frage stellen kann.*

Im Kontext der wirtschaftlichen Bedeutung zusitzlicher Lizenzvergaben ist zu
beachten, dass der Lizenzgeber nicht unbegrenzt Freilizenzen vergeben kann,
ohne den Grundsatz von Treu und Glauben gegeniiber fritheren Lizenznehmern
zu verletzen. Eine derartige Vorgehensweise wiirde die Grundlagen der Vertrige
mit den fritheren Lizenznehmern erheblich beeintrachtigen. Die genauen recht-
lichen Beschrankungen des Lizenzgebers durch den Grundsatz von Treu und
Glauben kann jedoch nur einzelfallspezifisch beurteilt werden.*

Um den potenziellen Risiken von Lizenzvergaben zu unterschiedlichen Konditionen
vorzubeugen, werden in vielen Lizenzvertrigen Meistbegiinstigungsklauseln ein-
gefithrt. Die Ausgestaltung dieser Klauseln bietet verschiedene Moglichkeiten.
Der Lizenzgeber kann sich dazu verpflichten, den Lizenznehmer nicht schlechter
zu stellen als andere neue Lizenznehmer. Alternativ kann er sich binden, andere
neue Lizenznehmer nicht besser zu behandeln als die fritheren. Im letzten Fall
kann vereinbart werden, dass diese Verpflichtung nicht nur fiir den Zeitpunkt des
Vertragsschlusses, sondern auch fiir einen spéteren Zeitraum gilt. Dann sieht die
Meistbegiinstigungsklausel folgende Verpflichtung des Lizenzgebers vor: Schliefst
er mit anderen Vertragspartnern eine nachfolgende Lizenzvereinbarung zu giins-
tigeren Konditionen ab, hat er dem Lizenznehmer die bereits entrichtete Lizenz-
gebiihr zuriickzuerstatten.”

Eine Klausel fiir die Einrdumung einer einfachen Lizenz kénnte zB wie folgt lauten:

Der Lizenzgeber raumt dem Lizenznehmer eine einfache Lizenz an [Vertrags-
gegenstand] ein. Der Lizenznehmer ist berechtigt, [Vertragsgegenstand]
fur die Dauer und nach den Bedingungen dieses Vertrags fur [Vertrags-
zweck] im Vertragsgebiet nicht exklusiv zu nutzen.

48  Grofs, Der Lizenzvertrag'? (2020) Rz 381.
49  Grofs, Der Lizenzvertrag'? (2020) Rz 381.
50  GrofS, Der Lizenzvertrag'? (2020) Rz 381.
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