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RISIKEN FUR DEN LIZENZNEHMER IN DER INSOLVENZ DES LIZENZGEBERS

I. WARUM DIESES THEMA WICHTIG IST

IP-Lizenzen — seien es Marken-, Patent- oder Urheberrechtslizenzen — sind fiir lizenznehmende
Unternehmen in der Regel geschéftskritisch. Produktlinien, IT-Infrastruktur und Markenauftritte
hdngen oft unmittelbar von der fortlaufenden Nutzungsberechtigung ab. Die wirtschaftlichen
Folgen eines Wegfalls der Lizenzen konnen daher erheblich sein und Investitionen des
Lizenznehmers in sein Produktportfolio, IT-Integration und Markenbindung akut gefahrden. Vor
diesem Hintergrund ist bereits bei Abschluss entsprechender Lizenzvertrdge ein
vorausschauendes Vorgehen essenziell.

In der Insolvenz des Lizenzgebers greift das sog. Wahlrecht des Insolvenzverwalters: Das
Wahlrecht erlaubt dem Insolvenzverwalter, bei noch nicht vollstandig erfiillten gegenseitigen
Vertrdgen (z.B. Lizenz gegen regelmaBige Lizenzgebuhr) zwischen Erfiillung und Nichterfillung
zu wahlen. Wahlt der Verwalter Nichterfullung, wird — vereinfacht gesagt — die weitere Nutzung
des Schutzrechts (IP) unzuldssig. Dem Lizenznehmer verbleibt lediglich ein
Schadensersatzanspruch, den er als einfache Insolvenzforderung zur Insolvenztabelle anmelden
kann, wobei die Insolvenzquote haufig gering ausféllt. Auch Vertragsklauseln, die dieses
Wahlrecht ausschlieBen, sind regelmaBig unwirksam.

Bereits vollstdndig erfillte Lizenzkdufe (dauerhaft und unwiderruflich eingerdumte
Nutzungsrechte gegen Einmalvergiitung) sind der Disposition des Verwalters hingegen in der
Regel entzogen.

1. LOSUNGSANSATZE DER PRAXIS

Die Beratungspraxis begegnet diesem fiir den Lizenznehmer unbefriedigenden Zustand mit
verschiedenen Sicherungsbausteinen, die jedoch auch keinen grenzenlosen Schutz bieten:

e Unterlizenzen: Nach der Rechtsprechung des BGH besteht eine wirksam erteilte
Unterlizenz grundsétzlich auch bei Wegfall der Hauptlizenz fort (Sukzessionsschutz). Dies
dirfte nach herrschender Meinung auch fir einfache (nicht-exklusive) Lizenzen gelten,
sofern die Unterlizenzierung vertraglich erlaubt und wirksam erteilt wurde — eine
ausdruckliche hochstrichterliche Bestatigung steht allerdings noch aus.

e Treuhand-/Escrow-L6sung: Das relevante Schutzrecht (z.B. Marke oder Quellcode bei
Software) wird auf einen unabhangigen Treuhander Ubertragen, der das Nutzungsrecht im
Insolvenzfall des Lizenzgebers an den Lizenznehmer vermittelt. Grenzen ergeben sich aus
einer moglichen Umgehung des
Insolvenzanfechtungsrisiken.

Insolvenzverwalterwahlrechts  sowie  aus

e LizenzsicherungsnieBbrauch: Der Lizenznehmer erhdlt einen NieBbrauch (dingliches
Nutzungsrecht) am betreffenden IP. Dieser Ansatz dirfte nur bei Exklusivlizenzen

funktionieren, ist oft schwer verhandelbar und dartber hinaus wegen mdglicher
Umgehung des Insolvenzverwalterwahlrechts nicht unumstritten.

¢ Pfandrecht/Sicherungsabtretung: Dem Lizenznehmer wird das Schutzrecht verpfandet
bzw. zur Sicherung abgetreten. Im Insolvenzfall fiihrt dies jedoch lediglich zu einem
Absonderungsrecht, d.h. einer Befriedigung aus dem Verwertungserlds, was den durch
einen Lizenzverlust entstehenden Schaden kaum ausgleichen wird.

e Aufschiebend bedingte Ubertragung: Das IP-Recht wird dem Lizenznehmer unter einer
aufschiebenden Bedingung Ubertragen. Bei richtiger Formulierung kann dies
insolvenzanfechtungsfest sein, jedoch wird in der Regel bei Bedingungseintritt ein
.Kaufpreis” fallig.

Mit Ausnahme der Unterlizenz dirften die genannten Ansédtze in der Praxis nur flr
Exklusivlizenzen in Frage kommen. Zudem ist zu beriicksichtigen, dass keiner dieser Ansdtze
eine kontinuierliche Weiterentwicklung oder Pflege des IP-Rechts liber den Insolvenzfall hinaus
sicherstellen kann.

1. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FUR DEN LIZENZNEHMER

e Vorvertragliche Priifung und operative Vorsorge: Strukturierungsoptionen prifen
(Lizenzkauf vs. Dauerlizenz), Ersatzlizenzen und alternative Markenkonzepte in Erwdgung
ziehen sowie Technologie-Fallbacks (,Plan B") vorbereiten.

e Klare Dokumentation: Unterlizenzrechte, Lizenzgebihren, Nebenpflichten (z.B. Wartung,
Verteidigung), Kiindigungs- und Escrow-Trigger klar definieren.

e Unterlizenzen strategisch nutzen: Soweit wirtschaftlich sinnvoll, Unterlizenzebenen
nutzen und die Unterlizenz unabhangig stellen; Zahlungsstréme anpassungsfahig halten.
Gegebenenfalls Abtretung der Unterlizenzgebihren an den Hauptlizenzgeber
bertcksichtigen.

e Escrow/Treuhand und weitere SicherungsmaBBnahmen: Soweit mdglich, Quellcode-,
Marken-, Patent- oder Rechts-Escrow mit objektiven  Freigabe-Ereignissen
(Eroffnungsbeschluss, Nichterfillungserkldrung) einrichten.

e Sicherheiten mit AugenmaB: NieBbrauch, Pfandrecht und Sicherungsabtretung nur mit
klarer Dokumentation und unter Berlicksichtigung der Anfechtungsrisiken einsetzen.

¢ Insolvenzspezifische Governance: Insolvenzverwalter frihzeitig kontaktieren und Fristen
fur dessen Wahlrecht beachten; gegebenenfalls eine Registerbeobachtung einrichten (z.B.
beziglich Insolvenzeintragungen nach § 29 MarkenG).

e Rechtzeitig Beratung einbeziehen: Schon bei der Verhandlung von Lizenzvertrdgen
sowie spatestens gegenliber dem Insolvenzverwalter im Insolvenzfall sollte die Strategie
eng mit IP- und Insolvenzrechtsanwalten abgestimmt werden.
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