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Kopie:

Bundesjustizministerium

Referat R A 6 – Insolvenzrecht

11015 Berlin

z.Hd. Herrn Dr. Wimmer

München/Karlsruhe, 10. September 2007
Neuregelung zu § 108a InsO-E, Kabinettsvorlage am 22.8.2007 durch BMJ

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Dr. Schmidt,

die Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik e.V. (www.dgri.de) ist eine Gesellschaft, in der Juristen und Informatiker zusammenkommen, um an der Fortentwicklung des Informationsrechts mitzuwirken. Auf der Sitzung am 10.8.2007 in München haben sich die beiden Fachausschüsse für Vertragsrecht und Softwareschutz mit dem uns vorliegenden Entwurf des Bundesjustizministeriums beschäftigt. Wir möchten betonen, dass es sich bei der Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik um eine unabhängige Gesellschaft handelt, die keinerlei Interessen Dritter wahrnimmt, sondern objektiv und auf der Basis des Sachverstands ihrer Mitglieder, zu denen angesehene Praktiker aus Wissenschaft, Industrie und Anwaltschaft gehören, Stellung bezieht.

Uns liegt der folgende Entwurf des Bundesjustizministeriums vor, der Gegenstand unserer Stellungnahme ist:

„§ 108a InsO-E

Schuldner als Lizenzgeber

Ein vom Schuldner als Lizenzgeber abgeschlossener Lizenzvertrag über ein Recht am geistigen Eigentum besteht mit Wirkung für die Insolvenzmasse fort. Dies gilt für vertragliche Nebenpflichten nur in dem Umfang, als deren Erfüllung zwingend geboten ist, um dem Lizenznehmer eine Nutzung des geschützten Rechts zu ermöglichen. Besteht zwischen der im Lizenzvertrag vereinbarten Vergütung und einer marktgerechten Vergütung ein auffälliges Missverhältnis, so kann der Insolvenzverwalter eine Anpassung der Vergütung verlangen; in diesem Fall kann der Lizenznehmer den Vertrag fristlos kündigen.“

Wir erlauben uns, zu diesem Gesetzesentwurf wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Grundlegende Befürwortung der Gesetzesinitiative des BMJ

Wir begrüßen sehr, dass das Bundesjustizministerium die Problematik der Insolvenz des Lizenzgebers und deren Folgen für die dem Lizenznehmer vor Insolvenz eingeräumten Nutzungs- und Verwertungsrechte gesetzlich geregelt sehen möchte. Damit würde das deutsche Recht auch im internationalen Vergleich dem Recht anderer wichtiger Industrienationen angeglichen.

Wie insbesondere die vielfältigen Ansätze in der Literatur
 zeigen, wird die seit der Einführung der Insolvenzordnung geltende Rechtslage, die es dem Insolvenzverwalter des Lizenzgebers erlaubt, dem Lizenznehmer nach § 103 InsO die eingeräumten Nutzungs- und Verwertungsrechte zu entziehen, als problematisch und ungerecht empfunden, zumal unter Geltung der Konkursordnung bis zum Jahre 1999 die Konkursfestigkeit von Lizenzverträgen anerkannt war
. Diese Problematik hat in der Praxis für Softwareüberlassungsverträge eine überragende Bedeutung und es ist deshalb sicher kein Zufall, dass dem vom BGH
 am 17.11.2005 entschiedenen Fall ein Sachverhalt zugrunde lag, dessen zentraler Gegenstand ein Softwareüberlassungsvertrag war. Deshalb sollten bei der Neuregelung neben Patentlizenz-, Markenlizenz- und anderen Lizenzverträgen auch die Besonderheiten der Softwareüberlassungsverträge
 bei der Formulierung des § 108a InsO berücksichtigt werden. Aus den nachfolgend aufgeführten Gründen sind wir der Auffassung, dass der Entwurf des Bundesjustizministeriums im Hinblick auf einige besondere Gegebenheiten bei Softwareverträgen optimiert werden sollte.

2. Satz 1 des Entwurfs

Anknüpfungspunkt des Entwurfs ist ein „Lizenzvertrag“. Der Begriff „Lizenz“ ist jedoch trotz jahrzehntelanger Diskussion immer noch unklar.
 Für die patent- und markenrechtlichen Verträge mag insoweit kein dringender Klärungsbedarf bestehen. Für Softwareverträge ist das aber aus folgenden Gründen anders.

Nach ständiger Rechtsprechung und h.M.
 ist zwischen Softwareüberlassungsverträgen, die dem Lizenznehmer ein dauerhaftes und solchen bei denen nur ein zeitlich befristetes Nutzungsrecht eingeräumt wird, zu unterscheiden.

Softwareüberlassungsverträge, die eine dauerhafte, zeitlich unbefristete Nutzung gewähren und bei denen die Bezahlung im Wege einer Einmalzahlung erfolgt, werden von der Rechtsprechung und der h.M. in der Literatur als Kaufverträge angesehen, sofern eine verkörperte Kopie eines Computerprogramms überlassen wird.

Softwareüberlassungsverträge, die nur eine zeitlich befristete Nutzung einräumen oder bei denen die Bezahlung durch Gebühren erfolgt, die pro rata temporis entrichtet werden, werden schuldrechtlich nach Mietvertragsrecht beurteilt.
 Nur diese Verträge lassen sich als Dauerschuldverhältnisse einordnen und nur für diese Verträge dürfte der Begriff „Lizenzvertrag“ zutreffend sein
.

Es besteht deshalb die Gefahr, dass Softwareüberlassungsverträge, denen ein kaufrechtlich ausgestalteter Nutzungsrechtsvertrag zugrunde liegt, nicht von dem Begriff „Lizenzvertrag“ erfasst werden; zumindestens entsteht insoweit eine erhebliche Rechtsunsicherheit, die durch eine Klarstellung im Wortlaut vermieden werden sollte.

Wir schlagen deshalb folgende Formulierung des Satzes 1 vor:

„Eine vom Schuldner abgeschlossene Vereinbarung, in der der Schuldner als Berechtigter Nutzungs-, Bearbeitungs- oder Verwertungsrechte über gewerbliche Schutzrechte, Urheberrechte, Know-How oder vergleichbare Rechte eingeräumt hat, besteht mit Wirkung für die Insolvenzmasse fort.“

3. Satz 2 des Entwurfs

3.1
Pflegeverträge

Bei Softwareverträgen wird häufig neben dem eigentlichen Überlassungsvertrag ein Pflegevertrag
 abgeschlossen, aufgrund dessen sich der Lizenzgeber zu Aktualisierungen und Fehlerbehebungen, insbesondere außerhalb der Gewährleistungsfrist bereit erklärt. Aus Sicht des Lizenznehmers sind derartige Verträge immer dann von Bedeutung, wenn der Lizenzgeber im Rahmen des Überlassungsvertrages nur den maschinenlesbaren sog. Object Code, aber nicht den für Menschen verständlichen und deshalb für die Bearbeitung der Software in aller Regel erforderlichen sog. Source Code oder Quellcode überlassen will.

Wir sind der Auffassung, dass sich Verpflichtungen zur Pflege, die im Überlassungsvertrag mit vereinbart werden, als Nebenpflichten im Sinne von Satz 2 des Entwurfs qualifizieren lassen, wenn der Lizenznehmer auf Anpassungen angewiesen ist, z.B. wenn die Software zwingenden gesetzlichen Änderungen entsprechend angepasst werden muss, um weiterhin vermarktet werden zu können (z.B. Änderung des MwSt-Satzes, Änderung von Abrechnungsgrundlagen bei Ärzten oder Anwälten). Soweit in Verpflichtungen des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer im Rahmen der Pflege „Updates“, „Upgrades“ oder „neue Versionen“ der Software zur Verfügung zu stellen, bereits Rechtseinräumungen zu sehen sind, wäre insoweit bereits Satz 1 des Entwurfs einschlägig.

In der Praxis werden aber Pflegeleistungen überwiegend nicht als Teil des Überlassungsvertrags, sondern im Rahmen eines zusätzlichen, eigenständigen Vertrages zum Überlassungsvertrag vereinbart. Bei dieser Fallgestaltung bestehen unseres Erachtens erhebliche Zweifel, ob Pflegeverpflichtungen dann noch als „Nebenpflichten“ im Sinne von Satz 2 des Entwurfs verstanden werden könnten. Dies gilt zumindest für diejenigen Plegeleistungen, die nicht direkt auf der Bearbeitung der überlassenen Software beruhen, wie z.B. allgemeine Beratungsleistungen (Hotline etc.). Derartige Leistungen sind aber auch nicht „zwingend geboten“ im Sinne von Satz 2 des Entwurfs und sollten schon aus diesem Grunde nicht eingeschlossen sein. Anders ist dies allerdings nach unserer Auffassung für eine vom Lizenzgeber zu erstellende Dokumentation, denn ohne eine entsprechende Dokumentation ist der Lizenznehmer oft nicht in der Lage, die Software vertragsgemäß zu nutzen. Dies entspricht auch der strengen Rechtsprechung des BGH
, der bei unterbliebener Zur-Verfügung-Stellung der vereinbarten Dokumentation schuldrechtlich von einer (teilweisen) Nichterfüllung der vertraglichen Pflichten des Lizenzgebers ausgeht.

Für eine Regelung der Pflegeverträge als „Nebenpflichten“ im Sinne des Satzes 2 des Entwurfs spricht, dass bereits bisher bei den in § 108 InsO geregelten Verträgen Nebenpflichten mit erfasst waren. Dies gilt beispielsweise für die dort aufgeführten Mietverträge und Dienstverhältnisse. Für eine Regelung spricht ferner § 69d UrhG, der dem Lizenznehmer bestimmte Mindestrechte gewährt, zu denen auch die Fehlerbeseitigung gehört. Sofern der Lizenznehmer nicht im Besitz des Quellcodes ist, entspricht es der Logik dieser Vorschrift, dass der Lizenzgeber dann Verpflichtungen zur Fehlerbeseitigung wahrnimmt.

Gegen einen Einschluß von Pflegeleistungen spricht aber, dass ein in Insolvenz gefallener Lizenzgeber in der Praxis häufig nicht mehr in der Lage sein wird, Pflegeverpflichtungen durchzuführen, weil es der Lebenswirklichkeit entspricht, dass das Personal des Lizenzgebers das insolvente Unternehmen verlässt, oftmals aufgrund Abwerbung durch Kunden des insolventen Unternehmes. Es wäre aus unserer Sicht deshalb zumindestens eine Zumutbarkeitsschwelle einzuführen, ggfs. müsste der Lizenznehmer entsprechende Leistungen vergüten.

Das berechtigte Interesse des Lizenznehmers an einer Weiternutzung des Computerprogramms im Falle einer Nichterfüllung des Pflegevertrags muß jedenfalls dadurch geschützt werden, daß Vereinbarungen über die Herausgabe und Nutzung des Quellcods ebenfalls insolvenzfest gestellt werden. Dem soll der unten vorgeschlagene neue Satz 3 dienen. Vor diesem Hintergrund haben wir von Änderungsvorschlägen zu Satz 2 abgesehen.

3.2
Hinterlegungsvereinbarungen

Bei Softwareüberlassungsverträgen ist im Vergleich zu Patentlizenzen noch folgende Besonderheit zu berücksichtigen, die sich bei Patentlizenzen so nicht stellt.

Wie bereits oben dargestellt wurde, besteht für den Lizenznehmer einer Software die Komplikation, dass er im Falle einer Insolvenz des Lizenzgebers Probleme haben wird, in der Zukunft Fehler der Software zu berichtigen oder Weiterentwicklungen durchzuführen, soweit nicht der sog. Quellcode oder auch Source Code, also der für den Menschen verständliche Softwarecode, mitlizenziert wird. Hierzu ist bei allen auch nur einigermaßen anspruchsvollen Softwareprogrammen der Zugang zum Source Code zwingend erforderlich, da ein „Reverse Engineering“ aus dem maschinenlesbaren sog. „Object Code“ bei komplexeren Programmen technisch unmöglich wird und im übrigen gemäß §§ 69e UrhG nur in engen Grenzen zulässig ist. Da aber der Source Code den eigentlichen Wert einer Software darstellt, sind die Lizenzgeber oft nicht bereit, den Source Code von vorneherein mit zu überlassen. Aus diesem Grunde haben sich im Softwaregeschäft in der Praxis sog. Hinterlegungsvereinbarungen durchgesetzt. 

Hinterlegungsvereinbarungen werden entweder zwischen Lizenzgeber, Lizenznehmer und der Hinterlegungsstelle als dreiseitiger Vertrag oder nur zwischen Hinterlegungsstelle und Lizenzgeber (dann als Vertrag zugunsten des Lizenznehmers nach § 328 BGB) abgeschlossen. Als Hinterlegungsstellen fungieren z.T. Rechtsanwälte und Notare, vor allem aber Firmen, sog. „Escrow Agents“, die sich auf die Hinterlegung von Softwareprogrammen spezialisiert haben (der englische Begriff für derartige Vereinbarungen lautet deshalb auch „Escrow (Agent) Agreements“).
 

Zentraler Gegenstand derartiger Vereinbarungen ist zunächst die Pflicht des Lizenzgebers, jeweils ein Exemplar des Source Code der an den Lizenznehmer lizenzierten Software bei der Hinterlegungsstelle zu hinterlegen und zwar nicht nur einmal bei Vertragsschluß, sondern regelmässig bei zukünftigen Updates, Upgrades und Weiterentwicklungen. Die Hinterlegungsstelle ist verpflichtet, den Source Code zu verwahren und nur in den vertraglich vereinbarten Fällen, z.B. im Falle einer dauerhaften Nichterfüllung der Vertragspflichten durch den Lizenzgeber, an den Lizenznehmer herauszugeben. Der Lizenznehmer ist in der Regel verpflichtet, für die Hinterlegung direkt oder indirekt zu bezahlen, da diese in seinem Interesse erfolgt. Außerdem ist der Lizenznehmer in der Regel verpflichtet, den Source Code nur im Rahmen derjenigen Nutzungsrechte zu nutzen, die insoweit im Lizenzvertrag oder in der Hinterlegungsvereinbarung vereinbart wurden. Im übrigen bleibt der Lizenzgeber in der Verfügung über den Quellcode frei.

Hinterlegungsvereinbarungen sind aufgrund der vorgenannten Gründe in der Praxis des Softwaregeschäfts eminent wichtig und sollten deshalb bei der vorliegenden Thematik unbedingt mitberücksichtigt werden. Allerdings handelt es sich insoweit immer um separate Verträge, die zusätzlich zu den Überlassungsverträgen abgeschlossen werden. Aus unserer Sicht sollte deshalb nach Satz 2 Ihres Entwurfs  folgender neuer Satz 3 eingefügt werden:

„In Bezug auf Rechtseinräumungen an Computerprogrammen findet Satz 1 auch Anwendung, soweit vertragliche Pflichten auf Überlassung einer Kopie des Quellcodes, gegebenenfalls einschliesslich des Entwurfsmaterials, sowie dazugehörigen Dokumentationen, bestehen, deren Erfüllung notwendig ist, um dem Lizenznehmer eine bestimmungsgemässe Nutzung des Computerprogramms einschließlich der Fehlerberichtigung zu ermöglichen.“

3.3
Bisheriger Satz 3 des Entwurfs

Der bisherige Satz 3 von § 108a InsO-E würde Satz 4.
Der Begriff „marktgerechte Vergütung“ erscheint indessen zu unbestimmt und sollte durch „marktübliche Vergütung“ ersetzt werden. Die Marktüblichkeit ist Tatsachenfrage und daher leichter nachweisbar.

Die Anknüpfung an den Begriff „Lizenzvertrag“ sollte aus den oben dargestellten Gründen unterbleiben.



Der neue Satz 4 könnte daher wie folgt lauten:
„Besteht zwischen der vertraglich vereinbarten Vergütung und einer marktüblichen Vergütung ein auffälliges Missverhältnis, so kann der Insolvenzverwalter eine Anpassung der Vergütung verlangen; in diesem Fall kann die andere Vertragspartei den Vertrag fristlos kündigen.“

3.4
Ergebnis

Aus unserer Sicht könnte § 108a InsO-E nach alledem insgesamt wie folgt lauten:

„Eine vom Schuldner abgeschlossene Vereinbarung, in der der Schuldner als Berechtigter Nutzungs-, Bearbeitungs- oder Verwertungsrechte über gewerbliche Schutzrechte, Urheberrechte, Know-How oder vergleichbare Rechte eingeräumt hat, besteht mit Wirkung für die Insolvenzmasse fort. Dies gilt für vertragliche Nebenpflichten nur in dem Umfang, als deren Erfüllung zwingend geboten ist, um dem Lizenznehmer eine Nutzung des geschützten Rechts zu ermöglichen. In Bezug auf Rechtseinräumungen an Computerprogrammen findet Satz 1 auch Anwendung, soweit vertragliche Pflichten auf Überlassung einer Kopie des Quellcodes, gegebenenfalls einschließlich des Entwurfsmaterials, sowie dazugehörigen Dokumentationen, bestehen, deren Erfüllung notwendig ist, um dem Lizenznehmer eine bestimmungsgemässe Nutzung des Computerprogrammes einschliesslich der Fehlerberichtigung zu ermöglichen. Besteht zwischen der vertraglich vereinbarten Vergütung und einer marktüblichen Vergütung ein auffälliges Missverhältnis, so kann der Insolvenzverwalter eine Anpassung der Vergütung verlangen; in diesem Fall kann die andere Vertragspartei den Vertrag fristlos kündigen.“

Wir halten es für wichtig und wären Ihnen sehr dankbar, diese Gesichtspunkte bei der Erstellung des Entwurfs zu berücksichtigen.

An der Erstellung dieser Stellungnahme waren folgende hervorragende Kollegen federführend beteiligt: RA Dr. Axel Funk, RA Dr. Thomas Jansen, RA Johannes Krüger, RA Dr. Mathias Lejeune, RA Dr. Hans-Werner Moritz, RA Dr. Oliver Scherenberg, RA Prof. Dr. Jochen Schneider.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Wolfgang Büchner
Dr. Mathias Lejeune
Dr. Axel Funk
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� Siehe BGH 4.11.1992, CR 93, 189; BGH 14.7.1993, CR 93, 681; BGH 22.12.1999, CR 2000, 207ff; BGH 20.2.2001, CR 2001, 367ff


� Namhafte Anbieter haben sich in Deutschland unter OSE – Organisation Pro Software Escrow e.V. zusammengeschlossen, siehe � HYPERLINK "http://www.ose-international.org" ��www.ose-international.org� 







