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Patente und Lizenzen in der Insolvenz

Anlasslich der Krise des US-amerikanischen Autoherstellers General Motors (GM) wurde unter
anderem berichtet, dass der Autobauer Opel seine Patente an GM ,abgegeben® habe und nun fir
jedes verkaufte Auto Lizenzgebiihren zahle. Die mdgliche Insolvenz eines der beiden oder beider
beteiligten Unternehmen wirft rechtlich die grundsatzliche Frage auf, welchen Regelungen Patente
und Lizenzvertrage in derartigen Situationen unterliegen.

Patente und Lizenzen im Rechtsverkehr

Ein Patent ist ein gewerbliches Schutzrecht, das auf entsprechenden Antrag hin fir Erfindungen
erteilt wird, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen und gewerblich an-
wendbar sind (§ 1 Patentgesetz, PatG). Ein Patent hat die Wirkung, dass flir die Dauer der Patent-
laufzeit (in der Regel 20 Jahre, § 16 Abs. 1 PatG) allein der Patentinhaber befugt ist, die Erfindung
zu benutzen (§ 9 PatG). Der Patentinhaber wird also durch sein Patent in die Lage versetzt, jedem
anderen zu verbieten, die patentierte Erfindung gewerblich zu nutzen, z. B. auf ihrer Grundlage ein
Produkt herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu einem dieser Zwecke zu importie-
ren oder in Besitz zu haben.

Als gewerbliches Schutzrecht ist das Patent verkehrsfahig, d.h. es kann durch Vertrag an einen
Dritten Ubertragen werden (§ 15 Abs. 1 PatG). Dies kann auch unter einer aufschiebenden oder
aufldsenden Bedingung oder Befristung oder treuhanderisch zu Sicherungszwecken erfolgen. Ent-
sprechend den allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen kann es weiterhin mit Pfandrechten be-
lastet werden (§§ 1273, 1274 Birgerliches Gesetzbuch, BGB).

In der Praxis wohl weitaus bedeutender als die kaufvertragliche Ubertragung des Patentes selbst
ist die Moglichkeit, durch Vertrag Nutzungsrechte — so genannte Lizenzen — an dem Patent bzw.
der ihm zugrundeliegenden Erfindung zu erteilen. Diese Konstellation hat flir den Erfinder den Vor-
teil, dass er Inhaber des Patents bleiben und gleichwohl einen wirtschaftlichen Nutzen aus ihm
ziehen kann, ohne sich selbst beispielsweise mit Fragen der technischen Umsetzung der Erfin-
dung in der Warenproduktion oder der Vermarktung von Produkten auseinander setzen zu mus-
sen. Vor allem aber auch kann er mehreren Vertragspartnern parallel Lizenzen erteilen und so
mehrfach von seinem Patent profitieren. Mdoglich ist auch die Erteilung einer ,ausschlieRlichen Li-
zenz® an nur einen Lizenznehmer. In einem solchen Fall ist allein der Lizenznehmer zur Nutzung
der Erfindung befugt. Dem Patentinhaber ist es dann untersagt, weitere Lizenzen zu erteilen oder
auch das Patent selbst zu nutzen.

Patente in der Insolvenz

Ein Patent unterliegt als Vermdgensbestandteil der Zwangsvollstreckung und fallt bei Insolvenz
des Patentinhabers in die Insolvenzmasse. Gleiches gilt auch bereits fir patentfahige Erfindun-
gen, wenn der insolvente Erfinder seine Absicht kundgetan hat, die Erfindung wirtschaftlich zu
verwerten.

Hat der Patentinhaber sein Patent an einen anderen als Sicherheit Ubertragen, so ist er im Falle
von dessen Insolvenz berechtigt, die Aussonderung seines Patentes aus der Insolvenzmasse zu
verlangen — also sein Patent ganzlich vor dem Zugriff der anderen Glaubiger zu bewahren
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(§ 47 Insolvenzordnung, InsO). Voraussetzung dafir ist jedoch, dass er das betroffene Siche-
rungsrecht beseitigt, indem er etwa die mit der Ubertragung zu sichernde Forderung tilgt. Wird bei
einer Sicherungsubertragung des Patents nicht der Sicherungsnehmer, sondern der Patentinhaber
selbst insolvent, berechtigt dies den Sicherungsnehmer zur Absonderung seiner Forderung
(§§ 49 ff. InsO). Das bedeutet, dass seine Anspriiche zwar lediglich gegen die Insolvenzmasse
gerichtet sind, dass sie aber im Insolvenzverfahren hinsichtlich des Erléses aus der Verwertung
des Patents bevorzugt befriedigt werden.

Lizenzen in der Insolvenz

Die Insolvenz einer Vertragspartei wahrend eines laufenden Lizenzvertrages stellt insolvenzrecht-
lich ein bislang unsicheres, kontrovers diskutiertes Feld dar. Grundsatzlich handelt es sich bei ei-
nem laufenden Lizenzvertrag um ein so genanntes Dauerschuldverhiltnis. Damit ist gemeint,
dass es sich nicht um einen einmaligen Vorgang handelt, bei dem Leistungen zligig ausgetauscht
werden — wie etwa bei einem Kauf und der darauf basierenden Ubereignung einer Sache. Ein Li-
zenzvertrag lauft vielmehr — vergleichbar einem Mietvertrag — typischerweise Uber einen l&angeren
Zeitraum, in dem standig gegenseitig Rechte und Pflichten bestehen und erfiillt werden, ohne dass
der Vertrag dadurch abschlie3end erfillt und beendet wiirde.

Zum Schicksal von solchen Dauerschuldverhaltnissen bei einer Insolvenz bestimmt § 103 InsO,
dass der Insolvenzverwalter bei Eréffnung des Insolvenzverfahrens ein Wahlrecht erhalt, ob er
anstelle des Insolvenzschuldners den Vertrag weiterhin erfiillen und die Erfillung vom anderen Teil
verlangen will, oder ob er die Erflllung verweigert — mit der Folge, dass der Glaubiger nur noch
eine Forderung wegen der Nichterfillung als Insolvenzglaubiger geltend machen kénnte.

Wendete man diese Regelung auf Lizenzvertrage Uber Patente an, hatte das zur Folge, dass ein
Lizenznehmer im Falle der Insolvenz des Lizenzgebers bei einer Ablehnung der weiteren Erflllung
seitens des Insolvenzverwalters von einem auf den anderen Tag das Recht verlieren kdnnte, die
Lizenz in Anspruch zu nehmen. Damit wiirde er das Recht verlieren, beispielsweise ein auf dem
patentierten Wissen basierendes Produkt herzustellen und zu vertreiben.

Da eine solche Situation fir betroffene Unternehmen ruinds sein und zu volkswirtschaftlichen Ket-
tenreaktionen fliihren kann, gestalten die Rechtsordnungen der USA und Japans Lizenzvertrage
Uber geistiges Eigentum insolvenzfest aus — d. h. die Lizenzvertrdge wirken auch in einer Insol-
venz fort und der Lizenznehmer kann das Patent weiter wirtschaftlich nutzen. In Deutschland wur-
de bereits vor der aktuellen Finanzkrise erwogen, diesem Beispiel zu folgen und fir laufende Li-
zenzvertrage eine Ausnahme in die Insolvenzordnung aufzunehmen, die das Wahlrecht des Insol-
venzverwalters in solchen Fallen einschrankt. Die Bundesregierung hat hierzu Ende 2007 den
Entwurf eines Gesetzes u. a. zur Regelung der Insolvenzfestigkeit von Lizenzen vorgelegt (BT-
Drs. 16/7416), der sich seitdem in der parlamentarischen Beratung befindet und am 23. April 2008
Gegenstand einer 6ffentlichen Anhdrung des Rechtsausschusses war. Der Gesetzentwurf sieht die
Einflgung eines neuen § 108a InsO vor, der fur den Fall der Insolvenz des Lizenzgebers das
Fortbestehen eines Lizenzvertrages Uber ein Recht am geistigen Eigentum mit Wirkung fir die
Insolvenzmasse anordnet.
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