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Die Lebenszyklen von Produkten haben sich in den 
letzten Jahrzehnten vor allem in den Industrieländern 
dramatisch verkürzt. Dies bedeutet, daß die Unter-
nehmen im Wettbewerb unter hohem Zeitdruck neue 
Produkte entwickeln und in kürzester Zeit damit den 
Markt durchdringen müssen. Häufig sind sie jedoch 
nicht in der Lage, die sachlichen und personellen 
Mittel in der notwendigen Zeit einzusetzen; insbe-
sondere mittelständische Unternehmen stoßen 
schnell an Kapazitätsgrenzen. Vor dem Hintergrund 
des sich verschärfenden europäischen Wettbewerbs 
stehen die Verantwortlichen in den Unternehmen vor 
der Frage, auf welche Weise der Innovationsprozeß 
bewältigt und beschleunigt werden kann. Dabei kann 
es sehr viel vorteilhafter sein, das technische Wissen 
anderer zu nutzen, anstatt langwierige eigene Ent-
wicklungsarbeiten selbst durchzuführen. Die Über-
lassung von rechtlich geschütztem technischem Wis-
sen, aber auch geheimem Know-how geschieht auf 
der Basis von Lizenzvereinbarungen, die zwischen 
Lizenzgeber und Lizenznehmer geschlossen werden. 
Daß solche Vereinbarungen in besonderem Maße 
getroffen werden, um die Grenzen in andere nationa-
le Märkte zu überspringen, liegt auf der Hand. 
  
   
Rechtliche Rahmenbedingungen  

Die Ausgestaltung von Lizenzgeschäften unterliegt 
zwar grundsätzlich der Vertragsfreiheit der beiden 
beteiligten Parteien; teilweise sind aber rechtliche 
Schranken gesetzt, die insbesondere bei grenz-
überschreitenden Lizenzen beachtet werden müssen.  

Im EG-Raum spielen Lizenzgesetze, die Erwerb und 
Vergabe von Lizenzen über technisches Know-how 
regeln, nur noch eine untergeordnete Rolle. Auch die 
jüngeren Mitgliedstaaten Spanien, Portugal und Grie-
chenland sind dabei, ihre Beschränkungen zum 
Technologietransfer abzubauen. Ähnliches gilt in ge-
wissem Umfang auch für die osteuropäischen Staa-
ten, die sich neuen Wirtschaftsformen zugewandt 
haben. Ein Beispiel für die Liberalisierung ist auch die 
Kürzung der COMECON-Liste für den Technologie-

transfer in den Ostblock. Auch aus dem nationalen 
und übernationalen Wettbewerbsrecht können sich 
Beschränkungen für die freie Ausgestaltung von Li-
zenzvereinbarungen ergeben. Das strenge deutsche 
Wettbewerbsrecht hält immer dann ausschließliche 
Bindungen der Vertragspartner für wettbewerbswid-
rig, wenn die enthaltenen Beschränkungen über den 
Inhalt der lizenzierten Rechte, also Patente oder Be-
triebsgeheimnisse, hinausgehen. Im EG-
Wettbewerbsrecht hat die EG-Kommission als zu-
ständige Behörde inzwischen mehrere Verordnungen 
erlassen, die die Grenzen der zulässigen Vertrags-
gestaltung festlegen. Diese Freistellungsverordnun-
gen beziehen sich auf Patentlizenzen, Know-how-
Verträge, bestimmte Alleinvertriebsverträge und 
Franchisingsysteme.  

Steuerrechtliche Aspekte können indirekt auf die Li-
zenzvereinbarung durchschlagen, wenn etwa im 
Land des Lizenznehmers bereits Quellensteuer auf 
die Lizenzgebühren erhoben wird.  

Lizenzverhandlungen und Vertrauensschutz 

Um zum Abschluß eines Lizenzvertrages zu gelan-
gen, bedarf es häufig eines intensiven Einblicks in 
Entwicklungsergebnisse und Fertigungsmethoden 
des Lizenzgebers. Der künftige Lizenznehmer muß 
sich nicht nur ein Urteil darüber bilden können, ob die 
Lizenzprodukte die erwarteten Voraussetzungen er-
füllen. Er muß darüber hinaus auch feststellen kön-
nen, ob er mit seinen Fertigungsmethoden die lizen-
zierten Produkte auch herstellen kann bzw. welcher 
zusätzliche Aufwand dazu notwendig wäre. Verständ-
licherweise muß der Lizenzgeber sichergestellt wis-
sen, daß bei ergebnislosen Lizenzverhandlungen die 
so erlangten Kenntnisse über seinen Betrieb nicht 
anderweitig unbefugt verwertet werden. Dazu sollte 
er sich mit einer Geheimhaltungsklausel schützen, 
die bereits bei Aufnahme der Gespräche zu vereinba-
ren ist. Zeichnungen und Unterlagen müssen so ge-
kennzeichnet werden, daß sie nicht ohne weiteres 
unbefugt vervielfältigt werden können. Darüber hin-
aus ist es immer eine Frage der Verhandlungstaktik, 
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nur die wirklich notwendigen Betriebsgeheimnisse 
preiszugeben. 

   

Inhalte der Lizenzeinräumung  

Je nach Art der geplanten geschäftlichen Tätigkeit 
kann sich die Lizenz auf Herstellung oder Vertrieb 
der Produkte beziehen sowie auf Nutzung von Mar-
ken. Die reine Herstellungslizenz kommt lediglich in 
Frage, wenn der Lizenznehmer das Produkt für sich 
selbst nutzen will. Daher wird typischerweise der Ver-
trieb in die Lizenz mit eingeschlossen. Der Lizenz-
nehmer wird häufig auch an einer möglichst aus-
schließlichen Übertragung der Rechte interessiert 
sein; darauf wird zumindest für die Anfangszeit in der 
Regel eingegangen. Größere Vorsicht ist für die Ge-
währung des Rechts zur Vergabe von Unterlizenzen 
geboten, da dieses den Handlungsspielraum des 
Lizenzgebers erheblich beeinträchtigen kann. Inhalt-
lich kann sich die Lizenz sowohl auf die Nutzung ge-
werblicher Schutzrechte als auch auf die Überlas-
sung von nicht veröffentlichtem, geheimem Know-
how beziehen. Übertragung technischer Kenntnisse 
und laufende Unterstützung.  

Für die Übermittlung des technischen Wissens ist 
häufig eine umfangreiche Dokumentation über Pro-
dukte und Verfahren zu erstellen, die entweder als 
gesonderter Teil bereits dem Lizenzvertrag ange-
hängt wird oder nachträglich innerhalb einer nicht zu 
knappen Frist erstellt wird. Dazu gehören Kon-
struktionszeichnungen, Verfahrensvorschriften, Re-
zepturen, Ablaufpläne, gegebenenfalls auch Liefer-
antennachweise und Ratifizierungen. Je nach dem 
Stand der Kenntnisse im Betrieb des Lizenznehmers 
kann es erforderlich werden, daß sein Personal durch 
Mitarbeiter des Lizenzgebers eingearbeitet und ge-
schult wird. Hier sind von vornherein präzise Verein-
barungen über die Pflichten des Lizenzgebers zu 
treffen, damit nicht dessen eigene Produktion durch 
einen geschmälerten Personalbestand gefährdet 
wird. Das gleiche gilt auch für eine ständige Entsen-
dung des Personals des Lizenzgebers. Jedenfalls 
müssen für solche Fälle eingehende Regelungen 
über die Kostenverteilung und die technischen Abläu-
fe getroffen werden; so kann bereits Streitpunkt wer-
den, in welcher Sprache die Unterweisungen erfolgen 
müssen. Zusätzlich kann es auch notwendig sein, 
den Lizenznehmer durch technische Zuarbeiten des 
Lizenzgebers zu unterstützen. Diese können in der 
Teilplanung, in Anpassungsentwicklungen und in be-
trieblichen Beratungen bestehen. Eine besonders 
enge Bindung wird erzeugt, wenn auch für die Dauer 
des Lizenzvertrages technische Zulieferungen von 
Fertigungseinrichtungen oder Halbfertigprodukten 
vereinbart sind. Hier werden regelmäßig besonders 

intensive Bindungen zwischen den Vertragsparteien 
erzeugt, die unter Umständen auch wettbewerbs-
rechtlich unzulässig sein können. 

   

Gegenseitige Nutzung von Weiterentwicklungen  

Nach dem Verständnis der Vertragsbeteiligten be-
steht die Gewährung der Lizenz nicht nur in der ein-
maligen Überlassung der Kenntnisse, sondern bein-
haltet auch eine mehrjährige technische Zu-
sammenarbeit. Insofern dürfte der Lizenznehmer da-
von ausgehen, daß der Lizenzgeber ihm die Neue-
rungen und Weiterentwicklungen für das betreffende 
Produkt überläßt; gleiches gilt in umgekehrter Rich-
tung, wenn der Lizenznehmer im Zuge der Anwen-
dung Verbesserungen vornimmt. Hierbei müssen die 
Beteiligten möglichst klar abgrenzen, welche Weiter-
entwicklungen sich noch auf die lizenzierten Kennt-
nisse beziehen und zu welchem Zeitpunkt sie dann 
der anderen Seite zur Verfügung zu stellen sind. 
Kommt es zu regelrechten gemeinschaftlichen Erfin-
dungen auf der Basis dieser Zusammenarbeit, muß 
ebenfalls klargestellt sein, von wem und in welchem 
sachlichen und zeitlichen Umfang diese genutzt wer-
den dürfen. 

   

Gewährleistung für überlassenes Know-how?  

Die Umsetzung einer Technologie von einem Un-
ternehmen in ein anderes birgt stets technische und 
wirtschaftliche Risiken. Insofern stellt sich für die Be-
teiligten die Frage, wer die Verantwortung dafür ü-
bernimmt bzw. wie weit die Gewährleistungsrechte 
für das lizenzierte Wissen gesteckt werden.  

Der Lizenzgeber hat in jedem Fall dafür einzustehen, 
daß der Know-how-Transfer mit der gleichen Sorgfalt 
von ihm vorgenommen wird, die er in eigenen Ange-
legenheiten anwendet. Fehlerhafte oder unvollstän-
dige Unterlagen müssen daher unverzüglich ersetzt 
und ergänzt werden (Sachmängelhaftung). Sofern 
dadurch bereits Folgeschäden entstanden sind, kann 
den Lizenzgeber eine erhebliche Schadensersatz-
pflicht treffen. Insofern ist es Sache beider Beteilig-
ten, eine angemessene sachliche Eingrenzung und 
eine Beschränkung der Höhe zu vereinbaren. Kaum 
wird dagegen der Lizenzgeber für den erfolgreichen 
Nachbau und die Vermarktungschancen Gewähr ü-
bernehmen wollen. Im Gegensatz zu den Entwick-
lungsländern ist es im westeuropäischen Ausland 
nicht üblich, daß Lizenznehmer derartige Erfolgsga-
rantien fordern. Vielmehr sollte der Lizenzgeber le-
diglich für den Teil der Leistungen einstehen müssen, 
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die er selbst in seiner Einflußsphäre beherrschen 
kann. Darüber hinaus kann sich seine Verpflichtung 
nur darauf beziehen, die vereinbarten Unterstützun-
gen an Beratung, Schulung und Personalentsendung 
zu leisten. Letztlich liegt die erfolgreiche Verwertung 
der lizenzierten Kenntnisse immer auch im Interesse 
des Lizenzgebers. Ein eigenes Problem kann sich 
noch aus Rechtsmängelhaftung ergeben, nämlich 
dann, wenn durch Patente oder Gebrauchsmuster 
geschützte Kenntnisse weitergegeben werden. Hier 
wird ebenfalls der Lizenzgeber kaum dafür einstehen 
können, daß diese Rechte uneingeschränkt Bestand 
haben. Insbesondere, wenn die betreffenden Produk-
te bereits seit mehreren Jahren im Verkehr sind, soll-
te sich seine Gewährleistung darauf beschränken, 
daß ihm keine Rechte Dritter bekannt sind.  

Keinerlei Haftung sollte den Lizenzgeber treffen, 
wenn er durch höhere Gewalt (force majeur) an der 
Erfüllung seiner Verpflichtungen gehindert ist. Dazu 
können behördliche Maßnahmen, Krieg oder ver-
schiedene Katastophen gehören. Problematischer ist 
dagegen die Freizeichnung bei Arbeits-
kampfmaßnahmen. 

Regelungen für vertrauensvolle Zusammenarbeit  

Durch die oft enge Zusammenarbeit entsteht ein ge-
wisses Näheverhältnis zwischen den Beteiligten, das 
im weitesten Sinne Vertrauensschutz genießen muß. 
Dabei muß im Interesse des Lizenzgebers ge-
währleistet sein, daß der Lizenznehmer das ihm ü-
berlassene Wissen nicht unbefugt an Dritte wei-
tergibt. Eine solche Geheimhaltungspflicht gilt nicht 
nur für die Dauer des Lizenzverhältnisses, sondern 
auch für einen vereinbarten Zeitraum danach. Die 
einschlägigen EG-Wettbewerbsverordnungen haben 
jedoch inzwischen klargestellt, daß solche Beschrän-
kungen nur dann zulässig sind, wenn das übertrage-
ne Wissen nicht inzwischen allgemein bekannt ge-
worden ist. Eine Meistbegünstigungklausel soll dazu 
dienen, den Lizenznehmer genauso zu stellen wie 
andere Lizenznehmer. Gegebenenfalls müssen 
nachträglich für ihn die Bedingungen für die Lizenz-
vergabe verbessert werden. Bei der Vereinbarung 
einer solchen Klausel ist allerdings darauf zu achten, 
daß die entsprechenden Lizenzfälle tatsächlich exakt 
vergleichbar sind.  

Eine Klausel, nach der der Lizenznehmer keine Kon-
kurrenzprodukte herstellen und vertreiben darf, ver-
stößt in der Regel gegen wettbewerbsrechtliche Vor-
schriften. Sie kann immer nur dann zulässig sein, 
wenn andernfalls die Geheimhaltung des lizenzierten 
Wissens gefährdet wäre.  

Ebenfalls nicht unbedenklich ist eine Nichtangriffs-
klausel für Schutzrechte. Danach dürfte der Lizenz-

nehmer gegenüber dem Lizenzgeber keine eigenen 
Ansprüche gegen dessen Schutzrechte geltend ma-
chen. Das EG-Wettbewerbsrecht erkennt derartige 
Klauseln nicht an.  

Sofern dagegen Dritte die vertraglich eingeräumten 
Schutzrechte verletzen, liegt es im Interesse des Li-
zenznehmers, dagegen vorzugehen. Um den Li-
zenzgeber jedoch von einem schwer überschaubaren 
Kostenrisiko freizustellen, empfiehlt sich eine Rege-
lung, nach der der Lizenznehmer dazu selbst befugt 
ist oder zumindest die Kosten dafür übernimmt. 

Lizenzgebühren und sonstige Vergütungen  

Die Höhe der Lizenzgebühren muß von den Parteien 
auf der Grundlage ihrer wirt-schaftlichen Interessen 
ausgehandelt werden. Als Maßstab wird regelmäßig 
gelten, welchen eigenen Entwicklungsaufwand der 
Lizenznehmer einspart und welchen Nutzen er durch 
Produktion und Vertrieb aus dem übernommenen 
Wissen ziehen kann. Insofern stellt sich die Lizenz-
vergütung auch als eine Art Gewinnbeteiligung des 
Lizenzgebers dar, die den Verzicht auf eigene Ab-
satzmöglichkeiten in diesem Bereich kompensieren 
soll. Art und Zusammensetzung der Lizenzgebühren 
richten sich nach den individuellen Gegebenheiten. 
Dem Interesse des Lizenznehmers entspricht am 
ehesten eine Lizenzgebühr, die sich am laufenden 
Umsatz der Nachbauprodukte orientiert. Als Maßstab 
können auch unabhängig von den erzielten Erlösen 
die hergestellten oder vertriebenen Stücke oder 
Mengen zugrundegelegt werden. Der Lizenzgeber 
nimmt auf diese Weise auch am überdurchschnittli-
chen Erfolg des Lizenznehmers teil, läuft jedoch Ge-
fahr, bei schlechten Ergebnissen nur geringe Ein-
nahmen zu erzielen. Will er dieses Risiko vermeiden, 
sollte besser eine Festzahlung vereinbart werden, die 
entweder zu Beginn oder in jährlichen Abständen 
entrichtet wird und sich an den realistischerweise 
erzielbaren Absatzzahlen orientiert.Auch die Kombi-
nation beider Methoden ist denkbar, so daß zunächst 
ein Sockel von laufenden Mindestgebühren verein-
bart ist, die sich umsatzorientiert erhöhen können. 
Insbesondere ist bei einer solchen Regelung sicher-
gestellt, daß der Lizenznehmer das übernommene 
Wissen nicht brachliegen läßt, sondern tatsächlich 
zum beiderseitigen Nutzen wirtschaftlich verwertet. 
Um den mit dem anfänglichen Technologietransfer 
verbundenen Aufwand abzudecken, empfiehlt sich in 
der Regel die Vereinbarung von Eingangszahlungen. 
Diese sollten zur Sicherheit des Lizenzgebers mög-
lichst vor den Transferarbeiten geleistet sein; dem 
steht eine Anrechnung auf spätere laufende Lizenz-
gebühren nicht entgegen. Bei der Kalkulation der 
Lizenzgebühren muß geprüft werden, ob außer den 
im Inland anfallenden Ertrags- und Gewerbesteuern 
auf die Lizenzerträge auch im Ausland auf Lizenzge-
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bühren Quellensteuern erhoben werden. Zur klaren 
Abgrenzung sollten die Beteiligten regeln, daß solche 
Steuern wirtschaftlich zu Lasten des Lizenznehmers 
gehen.  

 
 
 
15. September 1990 
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