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Der Lizenzvertrag im Life

Science-Gescha

Dr. Andreas Respondek, Dr. Johannes Respondek, Optipharm GmbH

Im vorliegenden Artikel sollen einige grund-
satzliche Uberlegungen zum Abschluss von
Lizenzvertragen dargestellt werden, die
praktische Relevanz besitzen.

Das Wort Lizenz stammt aus dem Lateini-
schen. ,Licere” bedeutet ,erlauben, zulas-
sen”. Mittels einer Lizenz erlaubt der Lizenz-
geber dem Lizenznehmer die Ausiibung von
Rechten, die dem Lizenzgeber gehdren. Da-
bei handelt es sich entweder nur um Immate-
rialgiiterrechte (Patente, Warenzeichen etc.)
oder um eine Kombination von Immaterial-
giiterrechten mit der gleichzeitigen Uberlas-
sung von spezifischen Daten, Know-how etc.

Lizenzvertrag als Einstieg

Auf der Skala der Intensitat der Zusammen-
arbeit stehen Lizenzvertrage im Mittelfeld
zwischen reinen Distributionsvertragen auf
der einen Seite und kapitalmaBigen Unter-
nehmensverflechtungen auf der anderen
Seite (zum Beispiel Joint Ventures). Oftmals
dient der Distributionsvertrag als Einstiegs-
modell und Testfall fir eine spatere intensi-
vierte Zusammenarbeit.

Wie bereits angedeutet sind Gegenstand
der Lizenzvertrage oft in erster Linie Patent-
rechte. Hier kann es sich um Patente an den
active ingredients handeln, aber auch um rei-
ne Verfahrenspatente oder Rechte, eine spe-
zielle Technologie zu benutzen. Ublicherwei-
se wird aber das Interesse des Lizenzgebers
dahin gehen, dass er sein Produkt weltweit
unter ein- und demselben Warenzeichen
ausbieten mochte, um eine méglichst welt-
weite ,brand awareness” zu schaffen. Wenn
der Lizenzgeber dem Lizenznehmer auch die
Méglichkeit einrdumt, das Produkt lokal vor
Ort herzustellen (toll manufacturing), dann
wird der Lizenzvertrag im allgemeinen auch
Bestimmungen zum Know-how-Transfer ent-
halten.

Praxisrelevant sind allerdings auch reine
Know-how-Lizenzvertrage. Hier handelt es
sich regelmaBig um Produkte, deren Patent-
schutz zwar bereits abgelaufen ist. Der Le-
benszyklus dieser Produkte besteht aber un-

verandert fort (Beispiel: Aspirin). Der Grund
warum fur solche ,off patent”-Produkte
gleichwohl Lizenzvertrage abgeschlossen
werden, liegt darin begriindet, dass der
Lizenznehmer mit Vertragsabschluss ubli-
cherweise alle fir die Produktregistrierung
erforderlichen Daten und Dossiers vom Li-
zenzgeber erhilt. Der Lizenznehmer erreicht
hierdurch, dass er selbst keine klinischen
Studien erstellen muss oder nur welche mit
kleinen Patientenzahlen und hierdurch nicht
nur erhebliche Kosten, sondern insbesonde-
re auch Zeit bis zur Markteinfiihrung spart
und damit eine wesentlich schnellere Aus-
bietung erfolgen kann, als wenn der Lizenz-
nehmer zunichst alle Daten selbst erstellen
misste.

Geheimhaltungsvereinbarungen

Normalerweise verlangt der Lizenznehmer
vom Lizenzgeber dass dieser vor Abschluss

des Vertrages gewisse Daten zur Verfi-
gung stellt, damit der Lizenznehmer eine
Evaluierung des jeweiligen Produktes vor-
nehmen kann. Bei der Ausgestaltung sol-
cher Secrecy Agreements sollte peinlich ge-
nau darauf geachtet werden, dass diese
auch nach dem im Land des Lizenznehmers
anzuwendenden Recht in allen Einzelheiten
zuléssig sind

Gleich zu Beginn des Lizenzvertrages soll-
te geregelt werden, ob die gewahrten Rech-
te exklusiver, semi-exklusiver oder nicht
exklusiver Art sind. Um hier Missverstand-
nissen des Lizenznehmers von vornherein
vorzubeugen, empfiehlt sich immer die Auf-
nahme entsprechender Definitionen in den
Vertrag.

Bei der exklusiven Lizenz darf der Lizenz-
geber niemand anderem als dem Lizenz-
nehmer die Produktrechte zur Nutzung
iiberlassen. Hier gibt es bisweilen Missver-
standnisse: Die Lizenz andert an den Ei-
gentumsrechten des Lizenzgebers am li-
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zenzierten Produkt tiberhaupt nichts. Der
Lizenzgeber bleibt unverandert Eigentlimer
der lizenzierten Produktrechte. Dem Lizenz-
geber ist lediglich fur die Dauer des Lizenz-
vertrages die Nutzung der ihm unverandert
gehdrenden Produktrechte untersagt. Bei
der semi-exklusiven Lizenz sind in der Re-
gel nur ein ganz eng umrissener kleiner Kreis
von Lizenznehmern zur Rechtsnutzung be-
fugt. Bei der nicht-exklusiven Lizenz unter-
liegt der Lizenzgeber keinerlei Beschrankun-
gen hinsichtlich des Kreises der potentiellen
Lizenznehmer.

Besonderheit: Cross Licensing

Ein besonderer Fall des Lizenzierens stellt
das Cross Licensing dar. Dies erfolgt in
der Regel vorwiegend in zwei Féllen, ném-
lich dann, wenn ein Produkt mehrere akti-
ve Wirkstoffkombinationen enthalt, an de-
nen unterschiedliche Parteien Patentrechte
halten. Zum anderen kommt das Cross Li-
censing auch dann in Betracht, wenn Firmen
das Produkt eines Wettbewerbers benéti-
gen, um beispielsweise einen Indikationsbe-
reich voll und nicht nur ausschnittsweise ab-
zudecken.

Wichtig ist auch, den raumlichen Gel-
tungsbereich der Lizenz klar und eindeutig
zu konkretisieren. Oft sind in Lizenzvertrags-
entwiirfen als Territorium lediglich ,South
East Asia” oder ,Southern Asian countries”
festgelegt worden. Bei solchen ungenauen
und zweideutigen Formulierungen ist der
Dissens vorprogrammiert. Es ist in jedem
Fall genau auf die Aufzahlung der einzelnen
Lander zu achten.

Wettbewerbsrecht beachten

Wenn der Lizenzvertrag die Berechtigung
zur Produktion erhalt, wird oftmals verein-
bart, dass das Raw material fur die Produk-
tion vom Lizenzgeber zu beziehen ist. In
einigen Jurisdiktionen sind solche Bestim-
mungen im Hinblick auf wettbewerbsrecht-
liche Bestimmungen problematisch, und es
empfiehlt sich insoweit jeweils die Uberprii-
fung solcher Bestimmungen im Hinblick auf
das anwendbare Vertragsrecht.

Das Herzstiick eines jeden Lizenzvertra-
ges sind die kommerziellen Bedingungen, zu
denen der Lizenzgeber bereit ist, die Nut-
zung der ihm gehérenden Produktrechte zu
vergeben. Die Antwort auf die immer auf
beiden Seiten zuerst gestellte Frage (Lizenz-
geber: ,Wieviel kann ich verlangen?”, Li-
zenznehmer: ,Wieviel ist die Lizenz wert?")
lautet: abhangig vom Marktwert. Wie hoch
dieser zu veranschlagen ist, ist oftmals nicht
leicht festzulegen, weil hier nur begrenzt
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objektiv nachvollziehbare Kriterien eine Rol-
le spielen. Als Elemente der Bewertung miis-
sen sicher in Betracht gezogen werden: die
Forschungs- und Entwicklungskosten, die
fir das Produkt aufgewendet wurde so-
wie die potentiellen Marktchancen. Sodann
stellt sich die Frage, wie dieser insgesamt
veranschlagte Betrag ,X" gezahlt werden
soll: méglichst zu Beginn des Lizenzvertra-
ges, gleichmaBig verteilt tiber die Laufzeit
des Lizenzvertrages oder eine Kombinati-
on aus beiden Zahlweisen? Da die Ansichten
hier oft weit auseinanderliegen, empfiehlt
es sich, externe Berater hinzuziehen, um die
Erfolgschancen auszuloten.
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nung fiir die Net sales als Anlage mitbeige-
fligt werden. Ein weiterer heikler Punkt ist
die Produktregistrierung. In einigen Lan-
dern kann die Produktregistrierung nicht im
Namen des Lizenzgebers, sondern allein im
Namen des Lizenznehmers erfolgen (zum
Beispiel Indonesien). Es bedarf keiner na-
heren Erlauterung welche Machtposition
die Produktregistrierung dem Inhaber ver-
schafft. Aus diesem Grund sind genauestens
die Eventualititen im Lizenzvertrag aufzu-
listen, unter welchen Bedingungen der Li-
zenznehmer eine in seinem Namen erfolgte
Produktregistrierung aufgeben bzw. auf ei-
nen Dritten zu ibertragen hat.

Upfront oder Lump sum?

Die Elemente, mit denen die Zahlungen im
Lizenzvertrag festgelegt werden, sind das
Upfront payment oder Lump sum sowie die
Lizenzgebiihren. Ublicherweise sollte durch
die zum Vertragsabschluss zu erbringende
Lump sum bereits ein wesentlicher Teil der
Entwicklungskosten des Lizenzgebers abge-
deckt werden. Die laufenden Lizenzgebiih-
ren (Royalties) dienen der fortlaufenden Ein-
kommenserzielung.

Die Lizenzgebiihren kénnen auf verschie-
denen Berechnungsgrundlagen erfolgen. Es
kommen hier zunachst ein gewisser Prozent-
satz bezogen auf die erfolgten Net sales in
Betracht. Was aber sind Net sales? Es gibt
keine allgemein akzeptierte Definition der
Net sales, und darum sollte dem Lizenzver-
trag immer eine detaillierte Beispielrech-

Berichtspflichten

Um dem Lizenzgeber zu erméglichen, die
Bewegungen seines Produktes beim Lizenz-
nehmer und im Markt genau verfolgen zu
kénnen, um bei etwaigen Fehlentwicklun-
gen rechtzeitig gegensteuern zu kénnen,
sind auch bereits die Berichtspflichten des
Lizenznehmers im Lizenzvertrag detailliert
festzulegen.

Wettbewerbsrechtliche Vorschriften

Die Anzahl derjenigen Lander, die tiber kein
Wettbewerbsrecht verfliigen, nimmt bestan-
dig ab. In dieser Hinsicht hat sich inzwischen
beispielsweise auch Singapur in die Phalanx
der wettbewerbsregulierten Staaten einge-
reiht. El
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