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Vorwort

Dieses Buch, das nunmehr in fiinfter Auflage erscheint, behandelt
Lizenzgebiihren hinsichtlich gewerblicher Schutzrechte, Marken,
Know-how und Urheberrechte (z. B. Computerprogramme).

RA Dr. Michael Gro8 stellt wieder Berechnungsmodelle, Erfahrungs-
werte sowie Vertragsklauseln am Beispiel von Deutschland, USA und
Japan vor. Aufgrund der immer groBBer werdenden Bedeutung und der
gleichzeitig stindig, insbesondere international steigenden Anzahl von
Patentverletzungsstreitigkeiten nicht nur aber auch bei standardessen-
tiellen Patenten (SEP) hat die auch von der Européischen Kommission in
den sogenannten Leitlinien {iber horizontale Zusammenarbeit
(Rn. 290f., 2011/C 11/01) empfohlene alternative Streitschlichtung
(z.B. Sachverstindigengutachten, Mediation, Schiedsgerichtsbarkeit)
neben den staatlichen Gerichten erheblich mehr Zuspruch erlangt. Die
Kommission empfiehlt hier zunehmend die Mediation als zeit- und geld-
sparende Variante. Aus diesen Griinden wurde ein neuer Abschnitt
,,FRAND-Lizenzgebiihren (Tool Box)“ eingefiigt.

StB Prof. Dr. Giinther Strunk gibt einen Uberblick iiber die handels- und
steuerrechtliche Bilanzierung von Lizenzen und den zugrundeliegenden
Vermdogensgegenstanden. Zudem stellt er auf nationaler Ebene die Be-
handlung von Lizenzen im Einkommensteuer- und Korperschaftsteuer-
recht, im Gewerbesteuerrecht, im Umsatzsteuerrecht sowie im Erb-
schaft- und Schenkungsteuerrecht dar. Daneben zeigt er auf, wie Lizen-
zen im internationalen Steuerrecht behandelt werden, widmet sich insbe-
sondere den Verrechnungspreisen bei der grenziiberschreitenden Lizen-
zierung immaterieller Wirtschaftsgiiter und untersucht die steuerlichen
Risiken von Software-Uberlassungsvertrigen. Dariiber hinaus zeigt er
die abkommensrechtlichen Besonderheiten bei solchen Transaktionen
auf und zeigt insbesondere die Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen
unternehmerischen Einkiinften im Sinne des Art. 7 auf der einen Seite
und Royalties gem. Art. 12 OECD-MA auf der anderen Seite. Gegeniiber
der vorherigen Auflage werden insbesondere die immer wichtiger wer-
denden Lizenzvertrage behandelt, die in der Cloud angesiedelt sind.

Miinchen, im Februar 2021 Dr. Michael Grof3
Prof. Dr. Giinther Strunk
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Teil A:
Lizenzgebiihren in der Vertragspraxis

I. Einleitung

Immer mehr Unternehmen versuchen, ihre technischen und rechtlichen
Ressourcen besser zu nutzen. Dies gilt nicht zuletzt deshalb, weil einer-
seits die konjunkturelle Lage dazu zwingt, das vorhandene Potenzial
stirker zu nutzen, und andererseits die internationale Verflechtung der
Unternehmen immer starker wichst und damit gleichzeitig die Ver-
wertung von Know-how und Rechten auf der Grundlage von Lizenz-
vertridgen eine erheblich hohere Bedeutung gewinnt. Ein Problem bei der
Gestaltung von Lizenzvertragen bzgl. Gewerblicher Schutzrechte (z. B.
Patente), Marken, Know-how und Urheberrechte (z.B. an Computer-
programmen) ist sehr oft die Bestimmung der ,,angemessenen* Lizenz-
gebiihr.

1. Allgemeines

Die Rechtsprechung und die Literatur haben sich mit dieser Frage vor
allem in Bezug auf die Arbeitnehmererfindungen beschéftigt, weil der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer, wenn er dessen Erfindung in Anspruch
nimmt, eine angemessene Vergiitung zu zahlen hat. Zu deren Berech-
nung ging man bisher von der Vergiitung aus, die fiir eine freie Erfindung
in der Wirtschaft gezahlt wurde. Diese Methode ist auch in den Richtli-
nien fiir die Vergiitung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst
vorgesehen. Die Bestimmung der Vergiitung, die ein freier Erfinder er-
halten wiirde, macht jedoch erhebliche Schwierigkeiten. Es wiirde im
Rahmen dieser Ausfiihrungen zu weit gehen, dies im Einzelnen zu eror-
tern. Es wird hierzu vor allem auf die Schrift von Liidecke ,,Die Lizenz-
gebiihren fiir Erfindungen® verwiesen, in der die Problematik eingehend
dargestellt ist.'

1 Der Abschnitt ,,A.I. Einleitung® beruht in {iberarbeiteter Form auf den Ausfiihrungen zu
Lizenzgebithren in Grof, Der Lizenzvertrag, 12. Aufl., Frankfurt am Main 2020,
Rn. 98 ff.; vgl. auch A.I1.1.2; US-Methoden zur Lizenzgebiihrenberechnung werden im-
mer wieder in Les Nouvelles dargestellt: z. B. Anson, Les Nouvelles 1996, 45 ft.; Reilly/
Schweihs, Les Nouvelles 1996, 52 ft.; Burgis/Koppel, Les Nouvelles 1996, 164 ff.; Hruby/
Lutz, Les Nouvelles 1997, 40 ff.; Paulsen, Les Nouvelles 1997, 64 ff.; Steensma, Les Nou-
velles 1997, 77 ff.; Degnan/Horton, Les Nouvelles 1997, 91 ff.; Anson, Intellectual Pro-
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2. Bewertungsfaktoren

3 Es wird hier nur auf einige wesentliche Gesichtspunkte hingewiesen, die
fiir die Festlegung der Lizenzgebiihr eine Rolle spielen konnen. Es sind
dies z.B.:

perty Valuation Primer, www.lesi.org, Okt. 2004 (297 Seiten!) und zuletzt Levko/Torres,
PricewaterhouseCoopers Patent and Trademark Damages Study 2005, Les Nouvelles
2006, 163 ff. Die Hohe der Lizenzgebiihr kann auch schon bei der Festsetzung des Streit-
werts bedeutsam sein. Auch insoweit fehlen Berechnungsmethoden. Vgl. z.B. bzgl.
Raubkopien OLG Celle, 12.10.1992, CR 1993, 209 ff.; OLG Celle, 2.9.1994, CR 1995,
16; OLG Frankfurt, 6.12.1994, CR 1995, 147 ff.; Maul/Maul (Produktpiraterie im Phar-
mabereich), GRUR 1999, 1059 ff. Bei Software spielen technische Identifizierungs- und
Schutzsysteme eine grofe Rolle, z. B. Wand, GRUR Int. 1996, 897 ff.; OLG Karlsruhe,
10.1.1996, CR 1996, 341 ff. Zur Bewertung von EDV-Produkten und -Leistungen Mi-
chels, CR 1992, 631 ff. und Zimmermann, CR 1994, 53 {ff. Zu Gerichtsstandsfragen bzgl.
des Anspruchs gem. §§ 33 PatG 1981, 24 Abs. 5, PatG 1968 s. Kiihnen, GRUR 1997,
19 ff.; zum Entschddigungsanspruch des § 33 Abs. 1 PatG Krieger, GRUR 2001, 965 ft.
m.w.N., und zuletzt Krafer, 921 ff. m. w.N., und zu Ersatzanspriichen gegeniiber mit-
telbaren Markenverletzern OLG Karlsruhe, 23.5.2001, GRUR-RR 2002, 59 ff. = Mitt.
2001, 447 ff., und gegeniiber mittelbaren Patentverletzern BGH, 10.10.2000, GRUR
2001, 228 ff.; BGH, 4.5.2004, 758 ff.; BGH, 7.6.2005, GRUR 2005, 848 ff. und dazu Vof3,
GRUR 2006, 281 ff. und Holzapfel, GRUR 2006, 882 ff. jeweils m. w.N.; OLG Diissel-
dorf, 20.1.2002, Mitt. 2003, 252 ff. = GRUR-RR 2003, 50; OLG Diisseldorf, 10.10.2002,
Mitt. 2003, 264 ff.; OLG Frankfurt, 20.2.2003, GRUR-RR 2003, 201 ff.; OLG Karlsruhe,
10.12.2003, GRUR-RR 2004, 97 ff.; BGH, 9.1.2007, WRP 2007, 802 ff.; Nieder, Die mit-
telbare Patentverletzung — eine Bestandsaufnahme, GRUR 2006, 977 ft.; Konig, Mittelba-
re Patentverletzung, Mitt. 2000, 10 ff.; Meier-Beck, GRUR 1993, 1 ff.; Jdger/Heitmann,
GRUR 1999, 542 ft. bzgl. Markenlizenzen; bzgl. Markenverletzungen z.B. OLG Kob-
lenz, 29.11.2001, GRUR-RR 2002, 127; bzgl. Namensrechtseingriffen OLG Miinchen,
8.11.2001, GRUR 2002, 453 f. = Mitt. 2001, 447 ff.; Heermann, GRUR 1999, 625 ff.; zum
Schadensersatz und Bereicherungsausgleich bei Patentrechtsverletzungen: von der Os-
ten, Mitt. 2000, 95 ff.; von Rospatt, Mitt. 2000, 287 ff.; Keukenschrijver, Mitt. 2000,
436 ft.,441f.; Rings, GRUR 2000, 839 ff.; Gotz, GRUR 2001, 295 ff.; Féhndrich/Tilmann,
GRUR 2001, 901 ft.; Fitzner/Tilmann, Mitt., 2 ff.; Nirk, GRUR 2001, 984 ftf.; Holzapfel zu
§ 10 PatG als Rechtszuweisungsnorm, GRUR 2002, 193 ff.; Nieder, Entschiddigungs- und
Restentschadigungsanspruch bei mittelbarer Erfindungsbenutzung, Mitt. 2004, 241 f.;
Schiuma, Zum Begriff der Patentverletzung in Italien, insbesondere zur indirekten Patent-
verletzung, GRUR Int. 2003, 813 ff.; Tilmann, Patentverletzung bei Genpatenten, Mitt.
2002, 438ff. m.w.N.; Allekotte, Erschopfung durch Zahlung?, Mitt. 2004, 1f{f.; s.
Schmidt-Troschke, BB 1996, 1531 ff., zur Einbringung einer Generallizenz in eine Kapi-
talgesellschaft gegen Gewihrung von Gesellschaftsrechten; auch bei der Ubertragung
von Firmen(-teilen) wird die Bewertung (Due Diligence) von Rechten immer bedeutsa-
mer. Vgl. hierzu z. B. Pollanz, BB 1997, 1351 {f.; Bihr, BB 1998, 1198 {f.; Kriiger/Kalb-
fleisch, DStR 1999, 174 ff.; zu finanziellen Uberlegungen bei internationalen Lizenzver-
tragen aus Sicht der USA: Loza/Chotkowski/Stevens/Urbanchuk, Les Nouvelles, 2006,
120 ff.; zur Umsetzung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigen-
tums: Seichter, WRP 2006, 391 ff.; zur Patentbewertung Ensthaler/Striibbe/Zech, WRP
2006, 1157 ff.; zu Bezahlungsmethoden bei Internet Licensing: Gordon, CRi 2000, 2 ff.,
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2.1 Aligemein

Umfang des Benutzungsrechts (Monopolstellung, die der Lizenznehmer
erlangt).

2.2 Verkaufsobjekt

— Art des Erzeugnisses (einmalige oder wiederkehrende Fertigung,

Type)
— Verkaufspreise

7; Patin/Khoury, Les Nouvelles 2002, 7 ff.; das Arbeitnehmererfindungsgesetz wurde
bzgl. § 42 ArbNErfG novelliert (18.1.2002, BGBI. I, 24.1.2002, 414). Stichtag ist der
7.2.2002; s. hierzu nur Bartenbach/Hellebrand, Mitt. 2002, 165, 169, und Bartenbach/
Volz, GRUR 2002, 743 ff. Siehe zu Lizenzgebiihren in Japan die Analyse der Einfuhr aus-
landischer Technologie Jahresbericht 1996, Amt fiir Wissenschaft und Technik, Hrsg.: Ja-
panisches Finanzministerium, 23; zur Berechnung der Erfindervergiitung in Japan: Be-
zirksgericht Tokyo, 30.1.2004, —,,Blaue Diode*, GRUR Int. 2005, 439 ff., und dazu Peter-
sen-Padberg/Klusmann, GRUR Int. 2005, 370 ff.; vgl. zu kartellrechtlichen Problemen
Grof3, Rn. 537ff., 582 ff. Zur mittelbaren Patentverletzung und zur entsprechenden
Schadensberechnung aktuell (s. auch oben in dieser Fn. weitere dltere Nachweise): BGH,
9.1.2007, GRUR 2007, 679 ff. — Haubenstretchautomat; Fabry/Trimborn, Die unmittelba-
re Patentverletzung — Das unterschitzte Geschiftsrisiko, GRUR 2008, 861 ff.; Ehlers/
Fock/Harlfinger/Horstmann/Jaekel/Kéoniger/Lunze/Pitz/Schober/Schohe, Haftung fiir
die mittelbare Verletzung von Rechten des Geistigen Eigentums, GRUR Int. 2008, 935 ff;
Langfinger, Mittelbare Patentverletzung — ein internationaler Vergleich, 2009, 104 ff.,
VPP-Rundbrief 2009, 104 ff.; Haedicke, Schadensersatz bei mittelbarer Patentverlet-
zung, GRUR 2009, 273 ff.; der BGH, 23.7.2008, Mitt. 2009, 419 ff. - Bodybass = GRUR-
RR 2009, 121 ff. = GRUR 2009, VIII, bejaht eine Lizenzgebiithrenzahlungspflicht (§ 15
PatG) nicht nur in den Fillen, in denen das Patent mangels erfinderischer Leistung oder
wegen fehlender Neuheit nicht schutzfahig ist, sondern auch dann, wenn es mangels Aus-
fithrbarkeit der technischen Lehre zu Unrecht erteilt ist; vgl. auch Kollner, Mitt. 2010,
97 ff.; Petersen/Wurzer/Griinewald/Zwirner, Mitt. 2010,111 ff. und Natusch, Mitt. 2010,
118 ff., Kasperzak/Nestler, passim, Nabrotzki, passim, zur Bewertung von Schutzrech-
ten; OLG Diisseldorf, 19.7.2018, Mitt. 2018, 74 ff. — Schweinefuboden; vgl. auch die
Websites www.answers.com/topic/royalties und www.absoluteastronomy.com/topics/
Royalties, die jeweils Hinweise zur Lizenzgebiihrengestaltung sowie kleinere Ubersich-
ten zu branchenspezifischen Lizenzgebiihrensétzen in tibersichtlicher Form bieten (beide
Seiten zuletzt abgerufen am 6.2.2020). Siehe auch Fabry/Kouskoutis, Schiffbruch statt
Schatzsuche, Mitt. 2011, 345 ft.; Wurzer/Griinewald/Stiibiger, Patente in der Unterneh-
mensfinanzierung, Mitt. 2011, 336 ff.; Normenausschuss NA 159-01-07 AA (Joachim
von Oppen), Eine DIN-Norm zur monetaren Bewertung von Patenten: DIN 77100 ,,Pa-
tentbewertung — monetire Bewertung von Patenten Mitt. 2012, 486 ff.; Menninger, Neue
Standards zur Bewertung von Patenten und Technologien, GRUR-Prax 2012, 102 ff.;
Nestler, Angemessene Lizenzbewertung anhand der Profit-Split-Methode: Was man von
der Knoppe-Formel lernen kann, BB 2013, 2027 ff.; Creed, Steuergestaltung tiber Lizenz-
bzw. Patentboxen, GRUR-Prax 2014, 346 {f. Hellebrand, Ableitung von angemessenen
Lizenzsétzen aus 6konomischer Perspektive?, Mitt. 2014, 494 ff.; Gehm, Umsatzsteuerli-
che Fragestellungen bei Patentverwertung, Mitt. 2019, 398 f.; siche des weiteren Kapitel
N. in diesem Werk und Grof3/Strunk, Lizenzgebiihren, 5. Aufl., Teil B., passim.
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Kalkulation
Geplante Stiickzahl des Erzeugnisses und seiner Teile

2.3 Fertigung

Fertigungsreife

Entwicklungs- und Versuchskosten

Mogliche Fertigungsart (Einzelfertigung, Serienfertigung)
Anforderungen an die Fertigung (maschinelle Ausriistung, Werkzeu-
ge, Modelle, Vorrichtungen, Arbeitskrifte, Materialbeschaffung)
Einordnung in das Fertigungsprogramm

Auftretende Engpidsse und sonstige Schwierigkeiten
Fertigungskosten

Zusétzlicher Finanzbedarf und seine Deckungsmdglichkeiten
Fertigungsrisiken

Auswertung und Untervergabe von Lizenzen

2.4 Marktsituation

Marktanteil (nach den in Betracht kommenden Léndern spezifiziert)
Konkurrenzlage Marktstellung des Lizenzgebers Mitbewerber (auch
kiinftigmogliche) in Bezug auf das Erzeugnis in Bezug aufdie Lizenz
Konkurrenzerzeugnisse Lieferfahigkeit (eigene und fremde) Aufnah-
mefahigkeit des (betreffenden) Marktes; (vorsichtig geschétzte) Um-
satzerwartung (geschitzte) Umsatzerwartung Import/Export im Lan-
de des Lizenznehmers (Zollschutz) Entstehende Konkurrenz auf drit-
ten Mérkten (drohende Umsatzverluste, Gewinnminderung) Einfluss
auf die Ergebnis-Entwicklung (Gewinne oder Verluste) Wie hoch ist
das Risiko? Gefahr der technischen Uberholung

2.5 Technischer Stand

Weiterentwicklung im eigenen Unternehmen (Konzentration der Ent-
wicklungsarbeit aus Griinden der Rationalisierung und Sicherheit)
Weitergabe von Ergebnissen der Forschungs- und Entwicklungsarbeit
(vertragliche Anspriiche)

Weiterentwicklung in fremden Unternehmen (Riickfluss von Know-
how bzw. Verbesserungserfindungen)

Voraussichtliches Veralten der betreffenden Type (technischer Fort-
schritt)

Patentlage

Patentlizenzen und sonstige Know-how-Vertrage



