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Know-how-Lizenzvertrag als Alternative fiir den Exporteur?

Handelshemmnisse unterschiedlichster Art, die tatsachlicher, wirtschaftlicher oder rechtlicher Natur sein konnen, kdnnen
dem Abschluss eines Exportvertrags entgegenstehen. In diesen Fallen muss statt eines klassischen Exportgeschéfts ein

anderes Vertriebsmodell her.

Das Anlagenbauunternehmen Kies mit
Kies GmbH hat fiir die von ihm geplanten
und konzeptionierten Aufbereitungsan-
lagen zur Kiesgewinnung ein Schopfrad
als wesentliches Element hiervon ent-
wickelt. Die US-amerikanische Bucks
with Gravel Corporation mochte fir die
von ihr entwickelten Anlagen Schopf-
rader von dem deutschen Unterneh-
men verwenden. Uberseetransporte fiir
Schopfrader der betreffenden GroB3e
stellen logistische Herausforderungen
dar. Die Kosten fiir das Rohmaterial un-
terliegen erheblichen Schwankungen
und erschweren die Kalkulation. Auf3er-
dem kann es Probleme mit der Beliefe-
rung durch den Vorlieferanten mit Roh-
materialien geben. Gibt es eine fiir beide
Parteien akzeptable Losung bei dieser
Ausgangslage?

Hintergrund von
Know-how-Lizenzvertriagen

Know-how-Lizenzvertrage kdnnen Un-
ternehmen den Markteintritt in auslan-
dische Markte eroffnen. Sie bieten sich
an, wenn dem Export von Produkten
Handelshemmnisse unterschiedlichster
Art entgegenstehen. Besonders fiir klei-
ne und mittelstdndische Unternehmen
eignen sich dann Know-how-Lizenzver-
trage als Alternative. Sie dienen vor allem
dem Zweck, gewerbliche Schutzrechte
oder nicht geschiitztes Know-how wirt-
schaftlich zu verwerten, indem einem
anderen Unternehmen die Ausiibung
dieser Rechte gestattet oder das Know-
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how vermittelt wird. Bei internationalen
Know-how-Lizenzvertragen miissen ne-
ben den allgemeinen rechtlichen Punk-
ten, die — wie etwa eine Rechtswahl und
Gerichtsstands- oder Schiedsvereinba-
rung — bei jedem internationalen Vertrag
zu beachten sind, noch andere Aspekte
beriicksichtigt werden.

Kernpunkte von
Know-how-Lizenzvertragen

Was ist in einem Know-how-Lizenzver-
trag zu regeln? Hier einige wesentlichen
Eckpunkte. Zunachst ist eine Definition
vorzunehmen, was in dem Vertrag von
dem Begriff des ,Know-how“ erfasst
wird. Vertragstechnisch bietet sich hier-
fiir eine Anlage zu dem Vertrag an.
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Es ist im Sinne des Lizenzgebers/Expor-
teurs, das Know-how vollumfanglich und
klar abgrenzbar zu beschreiben. Dies gilt
entsprechend fir die Definition der Li-
zenzprodukte des Importeurs, fiir die das
Know-how verwendet werden darf, und
das Vertragsgebiet, in dem es nutzbar
gemacht werden darf. Ein wesentlicher
Punkt ist der Umfang des Lizenzrechts. Es
muss hierfiir klargestellt werden, ob das
Lizenzrecht ausschlieB3lich oder nicht-
ausschlieBlich, unwiderruflich oder wi-
derruflich und Gibertragbar ist oder nicht.
Weiterhin muss festgehalten werden, zu
welchem Zweck die Lizenz benutzt wer-
den darf.

In der Regel ist es sinnvoll zu verein-
baren, in welchem Umfang und zu wel-
chen Konditionen der Lizenzgeber das
Personal des Lizenznehmers schulen
soll. Der Exporteur sollte den Lizenz-
nehmer verpflichten, ihn unverziiglich
Uber jede Weiterentwicklung der Lizenz-
produkte zu informieren und bestimmte
Qualitatsanforderungen einzuhalten,

Kolumne

insbesondere, wenn der Firmenname
des Lizenzgebers auf dem Endprodukt
erscheint, und die in dem Vertragsge-
biet geltenden Rechtsvorschriften ein-
schlieBlich aller Sicherheitsvorschriften
einzuhalten. Bei den Lizenzgebiihren
kann zwischen einer Basisgebiihr und
einer zuséatzlichen umsatzbezogenen
Gebiihr unterschieden werden, wobei
jahrliche Mindestgebiihren vereinbart
werden kdnnen, die nach Vertragsjahren
gestaffelt werden kdnnen.

In diesem Zusammenhang sollte der Li-
zenzgeber auf einer vertraglichen Aus-
Ubungspflicht der Lizenzrechte beste-
hen. Von besonderer Wichtigkeit sind
auch Haftungsregelungen, die jedoch
nicht ohne Einholung von Rechtsrat und
ggf. unter zusétzlicher Einschaltung ei-
nes Anwalts aus dem Vertragsgebiet for-
muliert werden sollten. Fiir den Fall einer
Inanspruchnahme des Lizenzgebers soll-
te ein Haftungsausgleich im Innenver-
haltnis mit dem Lizenznehmer vereinbart
werden. Insbesondere im USA-Geschaft
ist dies von besonderer Bedeutung, da
das US-amerikanische Recht eine we-
sentlich scharfere Haftung als das deut-
sche Recht vorsieht. Regelungen {iber
Vertraulichkeit, Schutz von Geschafts-
geheimnissen und das Verbot des Re-
verse Engineering diirfen ebenso wenig
wie solche Uber die Vertragslaufzeit und
Kiindigungsmoglichkeiten fehlen. Ach-
tung: Keine Sanktionen mit der Lizenz
umgehen!
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