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Technologietransfer

Reinald Koch, Rechtsanwalt in Hannover

Unter Technologietransfer wird zumeist die Uber-
tragung von Technologie zur wirtschaftlichen
Verwendung verstanden. Das kann eine Ubertra-
gung von einer wissenschaftlichen Forschungsein-
richtung an ein Wirtschaftsunternehmen sein. Hau-
fig findet ein Technologietransfer auch zwischen
Unternehmen statt, was bei Auslandstransaktio-
nen besondere Sorgfalt erfordert.

In den wenigsten Fallen handelt es sich um eine
echte Ubertragung, bei der Gebende die Technolo-
gie verliert und der Empfanger sie erwirbt. Viel-
mehr handelt es sich zumeist um die zeitlich be-
grenzte Einrdumung bestimmter Rechte zur Nut-
zung und wirtschaftlichen Verwendung. Der Tech-
nologiegeber bleibt zumeist Inhaber der Rechte,
von denen er einen Teil gegen Entgelt weitergibt.

Inhalt des Technologietransfers

Was wird aber nun genau transferiert? Im Mittel-
punkt steht Wissen und zwar in erster Linie tech-
nisch und wirtschaftlich verwendbares Wissen,
das nicht Allgemeingut ist. Dieses Wissen kann
durch Schutzrechte wie Patente und Gebrauchs-
muster geschitzt sein oder als geheimes Wissen
oder Betriebsgeheimnis existieren. Letzteres trifft
haufig auf das handwerkliche Anwendungs-Know-
How zu, das zur praktischen Umsetzung der tech-
nischen Lehre eines Patents oder Gebrauchsmus-
ters erforderlich ist.

Im anglo-amerikanischen Bereich wird zusammen-
fassend von diesem Wissen als intellectual proper-
ty oder industrial property, kurz [P gesprochen.
Dieser Begriff des geistigen Eigentums umfasst
aber mehr als nur Technologie. Darunter sind auch
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Marken- und Urheberrechte und andere Aus-
drucksformen von Wissen zu verstehen.

Schutzrechte

Schutzrechte wie Patente oder Gebrauchsmuster
gewahren ihrem Inhaber einen staatlichen Schutz
in Form eines exklusiven Nutzungsrechts. Andere
Personen als der Erfinder werden damit von der
Nutzung der Erfindung ausgeschlossen, jedenfalls
solange das Schutzrecht lauft und aufrechterhalten
wird. Der Erfinder kann aufgrund des Schutzrechts
von unberechtigten Nutzern Unterlassung und
Schadenersatz verlangen. Er kann aber sein
Schutzrecht auch mit anderen teilen und ihnen
erlauben dieses oder Teile davon zu nutzen.

Verodffentlichung der Technologie

Im Gegenzug zu der vom Staat eingerdumten und
zeitlich befristeten Monopolstellung muss der Er-
finder seine Erfindung fir Fachleute nachvollzieh-
bar beschreiben. Diese Beschreibung wird verof-
fentlicht, um anderen die Gelegenheit zu weiteren
Forschungen zu geben. Wer die Verdffentlichung
scheut und darauf hofft, dass andere keine Kennt-
nis von der Erfindung erhalten oder nicht selbst
parallel entwickeln, kann nur sehr begrenzt staatli-
chen Schutz beanspruchen. So kann er in
Deutschland bei Nachweis einer offenkundigen
Vorbenutzung immerhin die eigene Erfindung
selbst weiter nutzen, auch wenn ein Anderer die
Erfindung zum Patent angemeldet hat und damit
ein Verbietungsrecht besitzt. Es kann aber gute
Grinde fir eine Geheimhaltung geben. Es ist z.B.
sehr schwierig nachzuweisen, dass ein anderes
Unternehmen nach dem geschitzten Verfahren
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produziert hat, wenn sich dies nicht an dem End-
produkt nachweisen lasst und der Schutzrechtsin-
haber in der Regel keinen Einblick in den Betrieb
und die Verfahren des Schutzrechtsverletzers hat.

Technologietransfer von Schutzrechten

Beim Technologietransfer erleichtern Schutzrechte
die Beschreibung des Wissens, dessen Nutzung
erlaubt werden soll. Erteilte oder angemeldete
Schutzrechte werden mit ihrer Registrierungs-
nummer beim jeweiligen Patentamt zitiert und da-
mit auf den Inhalt der entsprechenden Schriften
Bezug genommen. Beim ungeschitzten techni-
schen Know-How ist die Ausarbeitung einer Do-
kumentation darliber erforderlich. In vielen Féllen
wird man daher neben dem Vertrag zur Einréu-
mung der Nutzungsrechte (Lizenzvertrag) noch
einen Vertrag Uber technische Hilfeleistungen ab-
schlieen, in dem ein Austausch von Personal und
SchulungsmaRnahmen zur Nutzung der Technolo-
gie geregelt werden.

Wie funktioniert Technologietransfer?

Wie geht der Technologietransfer vor sich?

Darauf gibt es keine allgemein gulltige Antwort, da
es unterschiedliche Falle mit unterschiedlichen
Interessenlagen gibt. Die rechtliche Erlaubnis zur
Nutzung einer Erfindung wird zumeist durch einen
Lizenzvertrag eingerdumt. Dessen Regelungsinhalt
kann aber hochst unterschiedlich ausfallen. Es
empfiehlt sich daher eine Darstellung an Beispiels-
fallen:

1. Beispiel: Eine Forschungsgruppe einer Universi-
tédt mochte ihre Erfindungen verwerten. In solchen
Fallen gibt es haufig eine Konstellation, bei denen
die Forscher das technische Wissen haben, aber
wenig kaufmannisches Wissen, Marktkenntnis
oder Geld. Eine mdgliche Losung kann darin beste-
hen, dass die Forscher eine Gesellschaft griinden,
ggf. zusammen mit einer 6ffentlichen Férderein-
richtung oder einer Gruppe von Geldgebern (ven-
ture capital) oder Unternehmen. In diese Gesell-
schaft bringen die Forscher ihr Wissen als geld-
werte Sacheinlage ein. Die Gesellschaft wirde
zum Inhaber der Schutzrechte oder zumindest zum
exklusiven Lizenznehmer. Die Erfinder sind Gesell-
schafter und arbeiten gleichzeitig fir die Gesell-
schaft.
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2. Beispiel: In einer Abwandlung des Beispiels
mochten die Forscher/Erfinder ihre Erfindung nicht
selbst auf den Markt bringen, sondern zu Geld
machen. Zu diesem Zweck kénnen sie mit dem
Erwerber einen Lizenzvertrag schlieen. Der Er-
werber erhéalt darin das Recht zur — zumeist exklu-
siven - Nutzung der beschriebenen Erfindung ge-
gen Zahlung einer Vorauszahlung und/oder einer
umsatzabhédngigen prozentualen LizenzgebUhr.
Ahnlich ist die Lage zwischen Unternehmen, die
einander Lizenzen zur Nutzung von Technologie
gewahren.

3. Beispiel: Ein forschendes und produzierendes
Unternehmen mdéchte bestimmte Produkte im Aus-
land, z.B. in Brasilien oder China herstellen lassen.
Denkbar sind die Vergabe von Lizenzen an ein
Unternehmen im Ausland, die Grindung eines
gemeinschaftlichen Unternehmens zusammen mit
einem auslandischen (joint venture) und die Grin-
dung einer eigenen Tochtergesellschaft im Aus-
land. In allen drei Féllen muss das auslandische
Unternehmen rechtlich und tatsachlich in die Lage
versetzt werden, die Produkte in der selben Quali-
tat herzustellen, wie bisher im Stammhaus. Die
Herausforderung besteht darin, das technische
Wissen zu Ubertragen und gleichzeitig zu verhin-
dern, dass das technologische Wissen an Wettbe-
werber gerat, die es dann nutzen, ohne dazu auto-
risiert zu sein. Diese kdnnten dann — bei ansonsten
gleichen Bedingungen - billiger anbieten, da sie
keine Entwicklungskosten hatten.

Inhalt eines Lizenzvertrages

Wie sollte ein Lizenzvertrag nun aussehen? Zu-
nachst einmal sollte er die genaue Bezeichnung der
Parteien, also Lizenzgeber und Lizenznehmer ent-
halten. Daraus ergibt sich gleich die Frage danach,
ob der Lizenznehmer berechtigt sein soll, Unterli-
zenzen zu vergeben, mit oder ohne Zustimmung
des Lizenzgebers und in welchem Umfang.

Der Vertragsgegenstand sollte so genau wie mog-
lich beschrieben werden. Vertragsgegenstand isz
die Technologie, wie sie in Schutzrechten be-
schrieben sein kann oder als Know-How, das sich
manchmal mit Worten schwierig fassen lat. Zum
Vertragsgegenstand gehoért aber auch die Festle-
gung des Umfangs der Berechtigung, die der Li-
zenznehmer erhalten soll. Diese Berechtigung kann
vorhandene Schutzrechte als Ganzes oder Aus-
schnitte davon beinhalten. Als Ausschnitte aus
dem umfassenden Recht des Schutzrechtsinhabers
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gelten z.B. eine auf die Herstellung oder den Ver-
trieb begrenzte Lizenz.

Auch der zeitliche und rdumliche Rahmen der Li-
zenz werden sinnvoller Weise im Vertrag festge-
legt.

Haufig taucht bei der Festlegung des zeitlichen
Umfangs der Lizenz der Wunsch des Lizenzneh-
mers nach einer zeitlich unbegrenzten Nutzungser-
laubnis auf. Sofern es um Patente und
Gebrauchsmuster geht, endet die Lizenz spétes-
tens bei Ablauf dieser Schutzrechte, denn danach
wird die Technologie ohnehin frei. Da sie dann von
jedermann ohne Zahlung von Lizenzgebihren
nachgebaut werden kann, ware es nicht sinnreich,
vom Vertragspartner fir die Nutzung ein Entgelt zu
verlangen. Schwieriger ist die Situation bei Know-
How. Hier wird die zeitliche Begrenzung der Lizenz
dann angenommen, wenn der Vertragsgegenstand
nicht durch Zutun einer der beiden Parteien zum
Allgemeingut geworden ist. Dieser Zeitpunkt lasst
sich naturgemafl nicht voraussehen, was eine ver-
tragliche Regelung erschwert. Bei gemischten Pa-
tent- und Know-How-Lizenzvertragen lauft die
Know-How-Lizenz maximal bis zum Ende des
langstlaufenden Patents. Die Laufzeit eines Pa-
tents hangt jedoch unter anderem davon ab, dass
der Inhaber die jahrlichen (in manchen Landern ist
der Zeitrahmen lénger) Erhaltungsgebiihren zahlt.
Andererseits lasst sich die Laufzeit dadurch ver-
langern, dass man innerhalb Jahresfrist weitere
Patentanmeldungen téatigt, die auf dem vorhande-
nen Patent aufbauen. In rdumlicher Hinsicht ist zu
beachten, dass die Technologie mdglicherweise
nicht in allen Landern auf gleiche Weise geschitzt
ist. Lizenznehmer und Lizenzgeber werden daher
auch regeln, wer vorhandene Schutzrechte vertei-
digt und auf wessen Kosten. Mit der rdumlichen
Erstreckung der Lizenz im Zusammenhang steht
die zu regelnde Frage, ob der Lizenznehmer eine
einfache oder eine exklusive Lizenz fiir bestimmte
Lénder erhalten soll. Ein wichtiger Punkt ist natlr-
lich auch die Entgeltfrage. Die Parteien missen
sich Uber den Wert der zu Ubertragenden Rechte
an der Technologie einigen. Die Zahlbarkeit erfolgt
Ublicherweise entweder als Festlizenzgebihr oder
als Umsatzlizenzgebihr oder aus einer Mischung
der beiden Zahlungsweisen.

Schutz der Technologie im Ausland

Der Schutz des eigenen technischen Wissens im
Ausland kann rechtlich unter Umstédnden durch
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eine Schutzrechtsanmeldung im Ausland und
durch strenge Lizenzvertrdge angestrebt werden.
Auch beste Vertrage koénnen aber nicht helfen,
wenn technisches Wissen z.B. durch Personalfluk-
tuation oder durch illegale MaRnahmen das Unter-
nehmen verldsst und dann von Dritten genutzt
wird. Dem Unternehmen in unserem dritten Bei-
spiel ist daher zu raten, seine Technologie auch
dadurch zu schiitzen, dass z.B. bestimmte Kom-
ponenten des Produkts nicht im Ausland herge-
stellt, sondern zugeliefert werden.

Technologietransfer in Schwellenlander

Bei Lizenzvergaben in Schwellenlander oder sol-
chen mit Devisenkontrolle kommt hé&ufig die
Schwierigkeit hinzu, dass dort das zu Gbertragende
Wissen von staatlichen Stellen auf Werthaltigkeit
geprift wird. Damit soll sichergestellt werden,
dass nur wertvolle und neue Technologie ins Land
kommt und andererseits verhindert, dass Devisen
ohne entsprechend werthaltige Gegenleistung ins
Ausland abflieBen sowie Geld gewaschen wird.
Das Problem taucht insbesondere dann auf, wenn
es um Know-How-Lizenzen geht, deren Beurteilung
schwerer fallt und langer dauert als Patentlizenzen,
die vor ihrer Erteilung bereits von einer staatlichen
Stelle (Patentamt) geprift wurden. AuRerdem sind
landesspezifische Vorschriften (ber die Dauer von
Lizenzvertragen und die Hohe der Entgelte zu be-
achten. Sinnvollerweise sollten die Schutzrechte
falls moglich im Land des Lizenznehmers beim
dortigen Patentamt eingetragen werden, denn
sonst kann deren Inhalt nur als Know-How-Lizenz
vergeben werden.

Zwangslizenzen

In jedem Fall mit Auslandsberihrung sollte man
sich Uber die ortlichen Gesetze und Schutzmég-
lichkeiten gut informieren. Manche Lander sehen
z.B. unter bestimmten Voraussetzungen die Mé&g-
lichkeit von Zwangslizenzen vor. Das bedeutet,
dass der Lizenznehmerstaat selbst oder durch Drit-
te nach auslandischen Patenten Produkte herstel-
len kann, ohne dass der Lizenzgeber dem zustim-
men muss, also gegen seinen Willen. Dies wurde
in den letzten Jahren praktisch in Fallen, in denen
unter Lizenz hergestellte Medikamente gegen AIDS
zu solchen Preisen verkauft wurden, dass die zu-
meist staatlichen Gesundheitssysteme der Lizenz-
nehmerlander die Kosten nicht mehr tragen konn-
ten. Sie drohten daraufhin mit einer Herstellung
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dieser Medikamente unter einer Zwangslizenz,
wenn die Preise nicht reduziert wirden.

Steuerrechtliche Aspekte bei Technologietransfer
ins Ausland

SchlieB3lich spielen fir die Vergltungsregelungen in
den Lizenzvertragen auch steuerliche Aspekte eine
Rolle. So ist zu priifen, ob es zwischen Technolo-
giegeberland und Technologienehmerland ein Ab-
kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
(Doppelbesteuerungsabkommen, kurz: DBA) gibt,
welches die Besteuerung von Lizenzeinkiinften
regelt. Derartige Abkommen haben den Zweck,
das Besteuerungsrecht zwischen Staaten zu regeln
um eine doppelte Belastung des Steuerpflichtigen
zu vermeiden. Auch bei Fehlen eines solchen Ab-
kommens muss es nicht zu einer doppelten Belas-
tung kommen, wenn es nationale Anrechnungs-
vorschriften oder Freistellungen fir im Ausland
gezahlte Steuern gibt. Darlber gibt das Steuer-
recht der beteiligten Staaten Auskunft. Wenn auch
dadurch eine doppelte Besteuerung nicht vermie-
den werden kann, so sollte eine Lizenzvergabe im
Dreieck in Betracht gezogen werden, also Uber ein
Drittland, dass mit den beiden anderen tber Dop-
pelbesteuerungsabkommen verbunden ist.

Lizenzvertrage und Kartellrecht

Das Kartellrecht ist regelmaBig zu prifen, wenn
vertragliche Regelungen getroffen werden, die
Exklusivitaten enthalten, da damit Absprachen
getroffen werden, die Einfluss auf das Marktge-
schehen haben kénnen. Bei Lizenzvertrdgen wird
der Lizenznehmer haufig exklusiv fir ein bestimm-
tes Gebiet zur Nutzung bestimmter Technologien
berechtigt. Bei internationalen Vertragen ist das
jeweilige Kartellrecht des Lizenzgeberstaates wie
des Lizenznehmerstaates zu prifen. Das européi-
sche Kartellrecht verféahrt nach dem Grundsatz,
zunachst alle Handlungsweisen zu verbieten, die
Handelsbeeintrachtigungen darstellen kénnen. Im
zweiten Schritt werden bestimmte Vereinbarungen
einzeln oder in Gruppen von dem Verbot freige-
stellt. Dementsprechend hat die Europdische Kom-
mission durch Verordnung auch Technologietrans-
fer-Vereinbarungen unter bestimmten Bedingungen
als Gruppe freigestellt.
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