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Kapitel 1 Einleitung

Patentierte Erfindungen werden regelmifliig nicht durch den Patentinhaber
selbst vermarktet, sondern an einen Produzenten lizenziert und von diesem bis
zur Marktreife fortentwickelt und wirtschaftlich verwertet. Diese Lizenzertei-
lung beschrinkt sich im Regelfall nicht auf das Inland, sondern wird im Rahmen
des innereuropdischen Wissens- und Technologietransfers auf grenziiberschrei-
tende Kooperationen ausgeweitet. Gesamtwirtschaftlich kommt damit der Er-
teilung von grenziiberschreitenden Lizenzen eine grofie Bedeutung zu. Die neue
Technologie wird durch Lizenzerteilungen schneller verbreitet und belebt den
Wettbewerb sowie den technischen Fortschritt. Die Erteilung von Lizenzen stei-
gert zudem die Effizienz der Wirtschaft, da nicht beide Vertragspartner parallel
Forschung- und Entwicklung betreiben miissen.' Die grofie Bedeutung grenz-
tiberschreitender Lizenzerteilungen zeigt sich in der Lizenzbilanz der Deutschen
Bundesbank, die die Zahlungsfliisse aufgrund von Lizenzerteilungen abbildet.
Ziel ist nicht nur die Ausnutzung der Entwicklungs- und Produktionsfihigkei-
ten des ausldndischen Lizenznehmers, sondern auch die Erschlieflung neuer
Mirkte.?

Da lizenznehmende Unternehmen viel Zeit und Geld in die Fortentwicklung
von patentierten Erfindungen zur Marktreife investieren (z.B. in der Pharmain-
dustrie) oder fremde Patente zur Produktion eines Gesamtprodukts bendtigen
(z.B. bei der Herstellung eines Smartphones), haben diese eine grofie Bedeu-
tung fiir die wirtschaftliche Entwicklung der betreffenden Unternehmen. Der
Verlust einer solchen Lizenz aufgrund der Insolvenz des Lizenzgebers kann ein
lizenznehmendes Unternehmen in eine wirtschaftliche Krise, wenn nicht sogar
ebenfalls in die Insolvenz bringen.*
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Daher beschiftigen sich seit Inkrafttreten der Insolvenzordnung im Jahre
2000 im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes das juristische Schrifttum,
aber auch Wirtschaft und Presse vielfach mit der Frage, ob Lizenzen derart er-
teilt werden konnen, dass sie in der Insolvenz des Lizenzgebers insolvenzfest
sind. Das gesteigerte Interesse speist sich neben der Bedeutung von Lizenzen
fiir ein lizenznehmendes Unternehmen, aber auch fiir die Gesamtwirtschaft
noch aus einer zweiten Quelle. Lizenzen waren namlich unter der Geltung der
Konkursordnung in Analogie zum Miet- und Pachtvertrag insolvenzfest. Durch
die Einfithrung der Insolvenzordnung anderten sich jedoch die relevanten Vor-
schriften in entscheidenden Details, die zu einer Rechtsunsicherheit beziiglich
der Insolvenzfestigkeit von Lizenzen fiihrten.

Dieses Risiko verursacht gerade bei auslandischen Vertragspartnern grofle
Bedenken, da die erteilte Lizenz regelmiflig nicht ersetzt werden kann, wenn
sie in der Insolvenz des Lizenzgebers entfillt. Hochspezialisierte Erfindungen
werden durch Patente monopolisiert, so dass auf dem Markt kein weiterer An-
bieter hierfiir existiert.’ In Hinblick darauf, entscheiden sich auslindische Li-
zenznehmer mitunter auch gegen den Abschluss eines Lizenzvertrags mit einem
deutschen Lizenzgeber.

A. Ziel der Bearbeitung

Der Diskurs vernachléssigte jedoch bis auf wenige Ausnahmen” den Aspekt des
internationalen Know-how- und Technologie-Transfers. Dieser bedingt, dass
ein Patentinhaber nicht notwendig seinen Sitz in dem Land hat, in dem Patent-
schutz besteht, bzw. dieselbe Erfindung regelméfiig in mehreren Staaten zum
Patent anmeldet. Auch wird der Lizenznehmer seinen Sitz oft in einem anderen
Staat als der Patentinhaber haben. Vor dem Hintergrund des freien Waren- und
Dienstleistungsverkehrs ist dies innerhalb der Européischen Union politisch
erwiinscht und akzeptiert. Solche grenziiberschreitenden Patentlizenzvertrage
unterliegen jedoch im Falle der Insolvenz einer Vertragspartei den zwingenden
Regeln des Insolvenzrechts sowie des Insolvenzkollisionsrechts. Gerade in der
Insolvenz entstehen aber aufgrund der nationalen Unterschiede beziiglich der
Zielsetzung von Insolvenzverfahren und der Einordnung von Lizenzen fiir den
nichtinsolventen Vertragspartner unwégbare Risiken. Bereits vor dem Abschluss

5  Wimmer ZIP 2012, 545, 548.
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7 Ganter NZI1 2011, 833, 842 f. Zur internationalen Erteilung von Nutzungsrechten im
Urheberrecht jiinst Bortz S. 213 ff.
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eines ausschliellichen Patentlizenzvertrags mit Auslandsbezug stellen sich den
Vertragspartnern deshalb folgende Fragen:

- Inwiefern betrife ein tiber das Vermogen des Vertragspartners erdffnetes
Insolvenzverfahren die lizenzierten Patente selbst und die daran erteilten
Lizenzen?

- Welches Insolvenzrecht wire fiir die erteilten Lizenzen mafigebend?

— Welche Schutzmechanismen konnen den Fortbestand der Lizenzen im Insol-
venzfall gewdhrleisten?

Die vorliegende Arbeit kann und will diese Fragen nicht abschlieflend und voll-
stindig beantworten, sondern konzentriert sich auf den Rechtsraum der Eu-
ropdischen Union, da der Européische Gesetzgeber mit der Verordnung (EG)
Nr. 1346/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 iiber Insolvenzverfahren (Europd-
ische Insolvenzverordnung)® einen fiir die gesamte Européische Union’ gelten-
den Rechtsrahmen fiir grenziiberschreitende Insolvenzen geschaffen hat. Am
Beispiel des franzosischen und deutschen Insolvenz- und Patentlizenzrechts
wird die Behandlung von grenziiberschreitenden ausschliefllichen Patentlizen-
zen in der Européischen Union analysiert.

I. Auswahl der Referenzstaaten

Die Auswahl der Referenzstaaten Frankreich und Deutschland erfolgte aufgrund
mehrerer Aspekte. Frankreich ist erstens einer der wichtigsten Handelspart-
ner Deutschlands,'® mit dem auch ein reger Technologietransfer stattfindet."
Zweitens dhnelt das franzosische Insolvenzverfahren in vieler Hinsicht dem
deutschen Insolvenzverfahren, so dass es eine vergleichbare Grundlage fiir die
Untersuchung der Behandlung von Lizenzen in der Insolvenz bietet. Das fran-
zOsische Insolvenzrecht hat in Deutschland zudem den Entstehungsprozess so-
wohl der Konkursordnung als auch der Insolvenzordnung stark beeinflusst.
Den wichtigsten Grund bildet aber ein entscheidender Unterschied bei der
rechtlichen Einordnung der ausschliefllichen Patentlizenz im franzésischen
bzw. deutschen Recht. Wihrend die herrschende Meinung in Deutschland

8 ABL L 160 vom 30. Juni 2000.
Mit Ausnahme von Dédnemark, 33. Erwagungsgrund der EulnsVO.

10 Vgl. insofern die Ubersicht iiber die Ein- und Ausfuhr in Statistisches Bundesamt Sta-
tistisches Jahrbuch 2011 S. 480.

11 Deutsche Bundesbank Technologische Dienstleistungen in der Zahlungsbilanz - Juni
2011 S. 24.



die ausschliefSliche Patentlizenz als dingliche Rechtseinrdumung am Patent
einordnet, besteht in Frankreich die fast einhellige Ansicht, dass eine Lizenz
ein rein schuldrechtlicher Vertrag ist, dem vom Gesetz lediglich einzelne
dingliche Wirkungen zugeschrieben werden. Dieser Unterschied, der gerade
im Insolvenzrecht zum Tragen kommt, bedingt einerseits einen interessan-
ten Rechtsvergleich. Andererseits bietet dieser Unterschied eine spannende
Basis fiir die Analyse der Behandlung von ausschliefilichen Patentlizenzen
im Europiischen Insolvenzrecht. Die Européische Insolvenzverordnung ent-
halt namlich eine Sonderregelung betreffend die Behandlung von dinglichen
Rechten an Gegenstinden, die sich nicht im Er6ffnungsstaat befinden.'? Diese
werden privilegiert und von der Verfahrenser6ffnung im anderen Staat nicht
bertihrt. Insofern stellt sich die Frage, ob die deutsche dingliche ausschlief3-
liche Patentlizenz und die franzosische schuldrechtliche ausschlieflliche Pa-
tentlizenz mit dinglichen Wirkungen in den Genuss dieser Privilegierung
kommen konnen.

II. Inhaltliche Beschrinkung auf ausschlielliche Patentlizenzen

Dieser soeben angedeutete Unterschied zwischen deutscher und franzésischer
ausschliefSlicher Patentlizenz in der Einordnung als dinglich begriindet aller-
dings auch die inhaltliche Beschrankung der Untersuchung auf diese Form der
Patentlizenz. Obwohl sich zwischenzeitlich die Anzeichen in Rechtsprechung
und Lehre fiir eine Einordnung einfacher Lizenzen als dinglich haufen," kann
bisher diesbeziiglich nicht von einer gefestigten Rechtsprechung oder herr-
schenden Meinung gesprochen werden. Die zusitzliche Untersuchung der Be-
handlung einer schuldrechtlichen Lizenz im deutschen Insolvenzrecht hitte den
Rahmen dieser Arbeit erheblich erweitert, jedoch keinen zusétzlichen Erkennt-
nisgewinn fiir die Analyse der Rechtslage nach der Européischen Insolvenzver-
ordnung gebracht.

12 Art. 5 EulnsVO.

13 Grundlegend BGHZ 180, 344 - Reifen Progressiv; jiingste Rspr.. BGH GRUR 2012,
914 - Take Five; BGH GRUR 2012, 916 - M2Trade (dazu Cepl GRUR-Prax 2012,
393; Klawitter GRUR-Prax 2012, 425 ff.; Meyer-van Raay NJW 2012, 3691 ff.; Pleis-
ter/Wiindisch ZIP 2012, 1792ff.; Raeschke-Kessler/Christopeit ZIP 2013, 345 ff.; Dahl/
Schmitz BB 2013, 1032, 1034 ff.; McGuire/Kunzmann GRUR 2014, 28 ff.; siche auch
Hirte/Knof JZ 2011, 889, 892 ff.) sowie OLG Miinchen GRUR 2013, 1125 - Qimonda
(m. Anm. McGuire; dazu Dahl/Schmitz NZ1 2013, 878 ff.; Conrad GRUR-Prax 2013,
408; Hauck GRUR-Prax 2013, 437 ff.; Kluth GWR 2014, 69).



Die Konzentration auf ausschlieflliche Lizenzen basiert zusétzlich auf der
Tatsache, dass andere Lizenzformen wie die so genannten Betriebslizenzen*
und personlichen Lizenzen' nicht der Pfindung unterliegen'® und damit
nicht in die Insolvenzmasse fallen.” Insofern unterscheidet sich die Behand-
lung solcher Lizenzen in der Insolvenz eines der Vertragsbeteiligten von der
Behandlung ausschliefilicher Patentlizenzen. Eine Betrachtung dieser Lizenz-
formen hitte den Rahmen der Arbeit unnoétig erweitert, da sich auch dies-
beziiglich kein zusitzlicher Erkenntnisgewinn beziiglich der europiischen
Rechtslage ergibt.

Schliefilich wurden diejenigen Formen von Lizenzen nicht bearbeitet, die
zur gemeinsamen Zweckerreichung in einem gesellschaftsrechtlichen Kontext
erteilt werden.'® Aus der gesellschaftsrechtlichen Verbindung zwischen lizenz-
gebendem Gesellschafter und der lizenznehmenden Personen- oder Kapital-
gesellschaft ergeben sich besondere rechtliche Rahmenbedingungen, die im
Insolvenzfall ebenfalls zum Tragen kommen kénnen, sich aber vom klassischen
zweiseitigen Lizenzvertrag erheblich unterscheiden.

III. Weitere inhaltliche Beschrinkungen

Der inhaltliche Fokus der vorliegenden Arbeit wird auf der Behandlung der
ausschliefSlichen Patentlizenz im europiischen Insolvenzrecht liegen. Hierfiir
ist ein Rechtsvergleich erforderlich, der ein so vollstindiges Bild bietet, dass er
als Ausgangspunkt fiir die Anwendung des Gemeinschaftsrechts dienen kann
und die Auswirkungen der vorgenommenen Einordnungen erkennbar sind. Um
diesem Anspruch zu geniigen, wird eine umfassende Darstellung des nationalen
Gesetzesrechts vorgenommen. Verzichtet wurde jedoch auf die eingehende Er-
orterung von vertraglichen Gestaltungsmoglichkeiten, insbesondere in Hinblick
auf Moglichkeiten zur auflerordentlichen Vertragsbeendigung bei Eintritt der
Insolvenz eines Vertragspartners.

Der Grund hierfiir ist, dass sowohl das franzosische Recht als auch das deut-
sche Recht jede Beendigung eines Vertrags aufgrund der Verfahrenserdffnung

14 Pahlow S. 465 m.w.N.; Jautz S. 148 f.

15 Zimmermann S. 126, 269 f.; Stein/Jonas-Brehm § 857 ZPO Rn. 36.

16 Siehe hierzu ausfiihrlich Zimmermann S. 261 ff.

17 § 35 InsO. Siehe zur Massezugehorigkeit dieser Lizenzen im deutschen Recht Wiede-
mann Rn. 169 ff. und 236 f. (Betriebslizenz), 184 ff. und 238 f. (personliche Lizenz).

18 RGZ 126, 65, 67 mit Beispielen und m.w.N. Siehe hierzu Reimer-Reimer § 9 PatG
Rn. 11; Henn Lizenzvertrag Rn. 103 ff.; Grof§ Rn. 468 ff; Bartenbach Rn. 56 ff.



sowie der Nichtzahlung vor Verfahrenser6ffnung untersagen.’ Davon abgese-
hen werden in Frankreich zum Zeitpunkt der Verfahrenseroffnung laufende
Vertrige vereinbarungsgemifd fortgefithrt.*® In Deutschland bestimmt § 119
InsO, dass die §§ 103 bis 118 InsO zwingendes Recht darstellen und davon ab-
weichende Vereinbarungen unwirksam sind.* Der in Deutschland verbleibende
Spielraum zur vertraglichen Beendigung laufender Vertrige, der sich an der
Vorschrift des § 119 InsO messen lassen muss, wurde im Schrifttum bereits ein-
gehend untersucht.”” Eine Bearbeitung der Thematik hitte somit weder fir die
vorliegende Arbeit noch fiir den wissenschaftlichen Diskurs einen zusétzlichen
Erkenntnisgewinn gebracht.

B. Gang der Untersuchung

Im zweiten Kapitel folgt zunédchst die Klarung der Grundlagen. Da die vorlie-
gende Arbeit im Berithrungsfeld von Immaterialgiiterrecht und Insolvenzrecht
angesiedelt ist, wird zunéchst eine Grundlage sowohl fiir das deutsche wie auch
das franzosische Lizenz- und Insolvenzrecht gelegt. Dies dient als Ausgangs-
basis fiir die weitere Bearbeitung, da insbesondere in der Darstellung streitiger
Rechtsfragen erkennbar wird, welche Ansichten im weiteren Verlauf der Unter-
suchung zugrunde gelegt werden.

In Hinblick auf die Tatsache, dass nur auf der Basis der nationalen Rechtsord-
nungen die Auswirkungen der europarechtlichen Regeln fiir grenziiberschrei-
tende Insolvenzen umfassend dargestellt werden konnen, werden das dritte und
vierte Kapitel zunéchst die jeweilige nationale Rechtslage in Frankreich und
Deutschland darstellen. Das dritte Kapitel ist der Behandlung von ausschlief3-
lichen Patentlizenzen im nationalen franzosischen Insolvenzrecht gewidmet.
Dabei wird von einem ausschliellichen Patentlizenzvertrag tiber ein in Frank-
reich registriertes Patent zwischen franzdsischen Vertragspartnern, mithin von
einem Patentlizenzvertrag ohne Auslandsberiihrung ausgegangen. Danach wird

19 Art. L. 622-13 I CComy; § 112 InsO; zur Anwendung von § 112 InsO auf Lizenzver-
trage siehe nur Scherenberg S. 66 f.; Heimberg S. 142 f.; Bortz S. 138 £., jeweils m.w.N.

20 Siehe hierzu im Einzelnen Kapitel 3, E.I.4. Rechtsfolgen fiir den Vertrag in der Warte-
zeit, S. 101 sowie E.IL.1.c)(1) Vertragsdurchfithrung, S. 107.

21 Siehe nur Uhlenbruck-Sinz § 119 InsO Rn. 1.

22 Siehe hierzu Cepl NZI 2000, 357, 359 ff.; T. Reinhard/Lober KuR 2003, 126, 127 ff;
Hoffmann ZInsO 2003, 732, 735 ff.; Schmoll/Holder GRUR 2004, 743, 744 ff; so-
wie ausfiihrlich die Abhandlungen von Empting S. 206 ff.; Ahlmer S. 98 ff.; Marrder
S. 103 ff.;; Zehnsdorf S. 123 ff.; Esser S. 156 ff.; Scholz S. 73 ff.; Bortz S. 133 ft.



das vierte Kapitel die Behandlung von ausschliefllichen Patentlizenzen ohne
Auslandsberiihrung im deutschen Insolvenzrecht rechtsvergleichend darstellen.
Da diesbeziiglich noch erhebliche Streitpunkte bestehen, wird die dingliche Ein-
ordnung von ausschliefSlichen Patentlizenzen vor dem Hintergrund der Insol-
venzordnung begriindet und die daraus folgende Behandlung ausschliefilicher
Patentlizenzen herausgearbeitet.

Im fiinften Kapitel steht die Untersuchung ausschliefSlicher Patentlizenz-
vertriage mit Auslandsberiihrung im Zentrum. Dabei wird auf der Basis der in
den vorgehenden Kapiteln analysierten Rechtslage in Deutschland und Frank-
reich der Fokus auf Patentlizenzvertridge mit Beziigen zu diesen beiden Staaten
liegen. Zunichst wird ein Uberblick iiber die Regelungen des internationalen
Privatrechts beziiglich grenziiberschreitender Lizenzvertrige gegeben. Danach
werden die Grundlagen und gesetzgeberischen Intentionen der Européischen
Insolvenzverordnung erldutert. Auf dieser Basis wird die Einordnung der aus-
schliefSlichen Patentlizenz bzw. der ,,licence exclusive® unter die Vorschriften der
Europiischen Insolvenzverordnung untersucht.

Die Ausfithrungen werden im sechsten Kapitel abgerundet durch eine Ana-
lyse der insolvenzrechtlichen Behandlung der ausschliefSlichen Lizenzen an den
Patenten nach dem Europiischen Patentiibereinkommen?® und der jiingst ver-
abschiedeten Einheitspatentverordnung.” Auch in diesem Zusammenhang sind
Beziige sowohl zu Frankreich als auch zu Deutschland denkbar, so dass die vor-
liegende Arbeit unvollstindig wire, wenn sie diesen Aspekt aussparte.

23 Ubereinkommen iiber die Erteilung europdischer Patente (Europdisches Patentiiber-
einkommen) vom 5. Oktober 1973 in der Fassung der Akte zur Revision von Artikel
63 EPU vom 17. Dezember 1991 und der Akte zur Revision des EPU vom 29. Novem-
ber 2000.

24 Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des européischen Parlaments und des Rates vom 17.
Dezember 2012 iiber die Umsetzung der Verstirkten Zusammenarbeit im Bereich
der Schaffung eines einheitlichen Patentschutze, ABL L 361 vom 31. Dezember 2012,
S. L.





