©,

By U Qeissmann
1] %CI—HSANWALTE

L]

NEWSLETTER

DER LIZENVERTRAG (TEIL 2) -

GRUNDLAGEN

MLAW SIMONE KESSLER
RECHTSANWALTIN

kessler@geissmannlegal.ch

N achdem im Teil 1der Lizenzvertrags-Reihe die Unterschiede zwischen einem Lizenzvertrag und einer Nutzniessung auf-
gezeigt wurden, wird nachfolgend auf den Inhalt eines Lizenzvertrags, namentlich die Basisbestimmungen, eingegan-
gen, die in nahezu jedem Lizenzvertrag zu finden sind. Da es sich beim Lizenzvertrag nicht um eine gesetzlich geregelte
Vertragsart handelt, sondern um einen sog. Vertrag sui generis, ist umso wichtiger, dass der Lizenzvertrag moglichst umfas-
send und klar formuliert ist. Enthalt der Vertrag namlich Lucken, besteht viel Spielraum fir unterschiedliche Auffassungen
und entsprechend unterschiedliche rechtliche Wiurdigungen. Unsichere Rechtslagen kénnen wiederum zu langen Streitig-

keiten mit ungewissem Ausgang fUhren, was es zu vermeiden gilt.

|. LIZENZGEGENSTAND

n erster Linie muss bei jedem Lizenzvertrag genau defi-
niert werden, was Uberhaupt lizenziert werden soll. In
Frage kommen dabei insbesondere Immaterialglter-
rechte (sog. "echter Lizenzvertrag"”) wie Patente, Marken,
Urheberrechte und Designs, wobei oftmals auch das

||. LIZENZARTEN

Exklusive (ausschliessliche) Lizenzen gewahren dem
Lizenznehmer das ausschliessliche Recht, die lizen-
zierten Rechte wahrend der vereinbarten Vertragsdauer

dazugehdrige Know-how (bspw. Geschafts- und Fabrika-
tionsgeheimnisse; sog. "unechter Lizenzvertrag") mitli-
zenziert wird. Dabeiwird dem Lizenznehmer der Gebrauch
und die Nutzung des vertraglich vereinbarten Lizenzge-
genstands Uberlassen.

und im vereinbarten Vertriebsgebiet zu nutzen — kein Drit-
ter (auch nicht der Lizenzgeber) ist in diesem Fall noch
berechtigt, den Lizenzgegenstand im vertraglich
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vereinbarten Umfang zu nutzen. Mdchte der Lizenzneh-
mer eine exklusive Lizenz erteilen, aber dennoch die Még-
lichkeit haben, den Lizenzgegenstand selbst zu nutzen,
so liegt eine sog. Alleinlizenz vor. Wenn der Lizenznehmer
aber mehreren Personen eine Lizenz erteilen und den Li-
zenzgegenstand gleichzeitig noch selbst nutzen mdchte,
so spricht man von einer einfachen Lizenz. Die Art der Li-
zenzerteilung hat sodann auch massgeblichen Einfluss
auf die Hohe der LizenzgebUhr. Grundsatzlich sind far
eine exklusive Lizenz hdéhere Geblhren geschuldet als
dies bei einer einfachen Lizenz der Fall ist.

[1]. UMFANG

esentlicher Inhalt eines jeden Lizenzvertrages ist
die Bestimmung des Umfangs des Lizenzgegen-

1) Sachlicher Umfang

D er sachliche Umfang definiert die Art und Weise, wie
der Lizenzgegenstand konkret genutzt werden darf.
Sachlich kann die Lizenz also bspw. nur auf den Vertrieb
oder die Herstellung beschrankt werden. Mdéglich istauch,

2) Ortlicher Umfang

D en Vertragsparteien steht es frei, die Lizenz weltweit
oder nur flr bestimmte territoriale Gebiete zu

3) Zeitlicher Umfang

D er zeitliche Umfang bestimmt schlussendlich auch
die Vertragsdauer. Grundsatzlich sind beide Parteien
an einer mdglichst langen Vertragsdauer interessiert; der
Lizenzgeber insofern, als er hierdurch eine sichere und
langanhaltende Einkommensquelle hat; der Lizenzneh-
mer, weil sich nur so die durch ihn getatigten Investitionen
in den Lizenzgegenstand lohnen. Ein unkUndbarer Li-
zenzvertrag kann hingegen nicht ewig abgeschlossen
werden, da dies einen zu starken Eingriff in die persénli-
che Freiheit der Vertragsparteien darstellt. Es gibt aber
keine gesetzlich bestimmte zuldssige Maximaldauer fur
Lizenzvertréage. Sie hadngt vielmehr davon ab, wie intensiv
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Ergédnzend sind noch die sog. Unterlizenz und die
Zwangslizenz zu erwahnen. Der Lizenzgeber kann dem Li-
zenzgeber die Erlaubnis zur Vergabe von Unterlizenzen
an Dritte erteilen. Damit kann der Hauptlizenznehmer
Dritten ebenfalls Nutzungsrechte am Lizenzgegenstand
einrdumen. Von einer Zwangslizenz spricht man, wenn
die Lizenz von Gesetzes wegen vorgesehen ist (was nurin
sehrvereinzelten Fallen vorgesehen ist oder die Lizenz ge-
stltzt auf ein richterliches Urteil / einer Verflgung erteilt
werden muss)

stands. Dieser kann ortlich, zeitlich als auch sachlich be-
schrankt werden.

dass der Lizenzgegenstand nur in einem bestimmten
technischen Anwendungsbereich bzw. nur in einem be-
stimmten Wirtschaftszweig genutzt werden darf (sog.
"field of use Klausel").

gewahren, wie bspw. nur die Deutschschweiz, einen Stadt-
gebietsteil oder nur fUr bestimmte Lander

die vertragliche Bindung ist resp. wie stark die Parteien
sich durch den Vertrag in ihrer Wirtschaftsfreiheit ein-
schranken und wie das Verhaltnis von Leistung und Ge-
genleistung ausgestaltet ist. Je intensiver die vertragli-
chen Einschrankungen, desto kUrzer ist die zulassige Ma-
ximaldauer. DarUber hinaus kann sich eine zeitliche Be-
schrankung auch aus kartellrechtlicher Sicht aufdrangen,
worauf im letzten Teil der Lizenzvertragsreihe naher ein-
gegangen wird. Schlussendlich ist die rechtlich zulassige
Maximaldauer eines Lizenzvertrags in jedem Einzelfall in-
dividuell zu bestimmen.
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I\/. HAFTUNG UND GEWAHRLEISTUNG

1) Gewahrleistung

rimar sichert der Lizenzgeber dem Lizenznehmer zu,

dass er Uber den Lizenzgegenstand uneingeschrankt
verflgen darf (sog. "Rechtsgewahrleistung"). Dies bedeu-
tet insbesondere, dass am Lizenzgegenstand keine Dritt-
rechte bestehen, dieser auch keine Drittrechte verletzt
und der Lizenzgeber dazu berechtigt ist, die vereinbarte
Lizenz zu erteilen.

Damit verbunden wird in der Regel auch die Zusicherung
des Lizenzgebers, wonach er den Lizenznehmer im Falle
eines Prozesses materiell und finanziell unterstitzen
muss oder, dass der Lizenznehmer dem Lizenzgeber im

2) Haftung

Wie in jedem Vertrag wird in der Regel auch beim Li-
zenzvertrag eine Haftungsbeschrankung vorgese-
hen. So wird die Haftung oftmals auf grob fahrlassig oder
absichtlich verursachte Schaden beschrankt, oder es wird
eine Haftungslimite vorgesehen. Auch Schaden infolge
héherer Gewalt oder indirekte Schaden sind Bestandteil

V. KUNDIGUNGSRECHT

\Nird der Lizenzvertrag auf unbestimmte Dauer abge-
schlossen (vgl. vorstehend zum zeitlichen Umfang),
so sieht der Vertrag in der Regel ein Kindigungsrecht der
Vertragsparteien vor. Damit sich die Investitionen von Sei-
ten des Lizenznehmers hingegen lohnen, wird das Kindi-
gungsrecht oftmals mit einer vertraglichen Mindestdauer
verbunden. Das heisst, dass der Vertrag bspw. mit einer
Kundigungsfrist von sechs Monaten auf das Ende eines
Jahres aufgeldst werden kann, erstmals per 31. Dezember
eines bestimmten Jahres (bspw. 2030). So sieht der Ver-
trag eine mehrjahrige Mindestlaufzeit vor, in welcher nicht
(oder nur unter besonderen Umstanden) gekUndigt wer-
den kann, bevor das ordentliche Kiindigungsrecht Gber-
haupt greift.

Von der ordentlichen Klindigung ist das ausserordentli-
che Kindigungsrecht zu unterscheiden. Dabei legen die

Falle eines Prozesses gegen einen Dritten behilflich sein
muss (bspw. durch Herausgabe von Unterlagen, die den
Markengebrauch belegen).

Je nach Lizenzgegenstand rechtfertigt es sich, vom Li-
zenzgeber auch in sachlicher Hinsicht Zusicherungen zu
verlangen. Diese k&nnen sich beispielsweise auf die tech-
nische Verwertbarkeit des Lizenzgegenstands beziehen.
Bei (mit-)lizenziertem Know-how sollte sich der Lizenz-
nehmer sodann zusichern lassen, dass dieses nicht allge-
mein bekannt ist

der klassischen Haftungs-bestimmungen. Ergénzend
sollten die Vertragsparteien eine gegenseitige Informati-
onspflicht im Falle eines Haftungs- oder Gewahrleis-
tungsanspruchs vorsehen, sofern nicht mit Sicherheit
auszuschliessen ist, dass dieser die andere Vertragspartei
tangiert

Parteien Ublicherweise einen Katalog mit wichtigen Griin-
den fest, die beideren Eintritt eine vorzeitige (und zumeist
eine fristlose) Kindigung zulassen. Selbst wenn der Ver-
trag kein ausserordentliches Kindigungsrecht vorsieht
und nur flr eine bestimmte Dauer abgeschlossen wurde,
steht das ausserordentliche Kundigungsrecht beiden
Parteien von Gesetzes wegen zu. Diesfalls sind die Grinde
allerdings nicht vordefiniert, sondern es muss auf die all-
gemeine Umschreibung zurlckgegriffen werden. Dem-
nach ist eine ausserordentliche Kindigung zuladssig,
wenn die Fortsetzung des Vertragsverhaltnisses nicht
mehr zumutbar ist. Wann etwas flr eine Partei (aus objek-
tiver Sicht) unzumutbar ist, ist hingegen auslegungsbe-
dUrftig und bringt wiederum viel Raum flr Rechtsstreitig-
keiten mit sich. Die Parteien sind deshalb gut beraten,
wenn sie das ausserordentliche Kindigungsrechtvorgan-
gig vertraglich regeln.
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Bei den vorstehend beschriebenen Vertragsklauseln
handelt es sich um absolute Basisbestimmungen.
Um far gentgend Rechtssicherheit zu sorgen, sollten die
Vertragsparteien insbesondere auch die gegenseitigen
Pflichten regeln, worunter insbesondere auch die
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Leistung der Lizenzgebuhr, allfallige Erhaltungs- und
Nutzungspflichten des Lizenzgegenstands sowie vertrag-
liche Vereinbarungen zur Weiterentwicklung und Verbes-
serung am Lizenzgegenstand fallen.
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