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|. Die Softwarelizenz - Grundlagen

"Lizenzvertrag" gebrauchlich im anglo-amerikanischen Rechtskreis
In Deutschland ist "Lizenz" an sich nicht gesetzlich geregelt
,Software-Lizenz" ist kein Vertragstyp ,sui generis“ (h.M.)

Daher Einordnung von Softwareuberlassung in das BGB

Vertragssystem notwendig

>

>

>

>

Uberlassung auf Dauer gegen Einmalentgelt => Kauf
Uberlassung auf Zeit gegen laufende Geblihr => Miete
Individualprogrammierung => Werkvertrag/Werkliefervertrag
Unentgeltliche Uberlassung => Schenkung (h.M.)

5. Beachtung der urheberrechtlichen Besonderheiten bei der
Softwarelberlassung (Nutzungsrechtseinrdumung, Nutzungsarten)

15. September 2005 © 2005 Deposix, Anwaltscontor



|. Die Softwarelizenz - Unterscheidungen

1. Individual- und Standardsoftware

> Relevant fir Zuordnung von Vertragstyp und
Gewabhrleistungsregeln

> Abgrenzung teilweise schwierig
> FOr Softwarelberlassung entscheidend: "Wesensfrage"
> Immaterielles Gut?
> Korperlicher Gegenstand (Sache)? --> h.M.
2. ,Open Source” und ,Closed Source” Software
>  Relevant insbesondere Software mit Open Source Komponenten

Problem: Verflugbarkeit der Open Source Software z.B. wenn als
Entwicklungsumgebung verwendet

3. Abgrenzung ,Services* und Wartung/Pflege von Softwareerstellung/-
tberlassung

A\
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|. Die Softwarelizenz — Einzelheiten

1. Lizenzvertrage auf Dauer
> Nutzung auf unbestimmte Zeit
> Einmaliges Entgelt, begrenzte Gewahrleistung, Wartungsvertrag
> Kauf- (StdSW) oder Werk(liefer)vertrag (IndivSW) maoglich
> Absicherungsinteresse (Escrow) sinnvaoll
2. Lizenzvertrage auf Zeit
> Softwaremiete oder —leasing
>  Periodisches Entgelt, Instandhaltungspflicht fir die Vertragslaufzeit
> Neuerdings ASP-Modell
>  Escrow hier etwas weniger relevant (zeitliche Begrenzung)
3. Anfangliche Herausgabe des Quellcodes
»  Uberlassung von StdSW umfasst nicht den Quellcode (BGH)
> FOr IndivSW existiert kein allgemeiner Herausgabeanspruch
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|. Die Softwarelizenz — Problem Insolvenz

1. Lizenzgeber ist typischerweise Dienstleister, das heift in der
Regel ist keine relevante Masse zur Absicherung von
Forderungen vorhanden

2. Haufig besteht besondere Abhangigkeit der Anwender von der
IT ---> potenzielle Gefahren selbst kurzer Stillstande:

> hohe Kosten z.B. durch Behebung der Ursache, ...
> Umsatzausfalle ...
> oder sogar Verluste
3. Schnelle Entwicklung der Anforderungen an Software:
> kurze Produktlebens- und Innovationszyklen
> Hohe Komplexitat von Software und Softwareprojekten

> Hohe Zahl von Abhangigkeiten (Hardware,
Betriebssysteme, Drittsoftware)

>  Geringere Toleranz der Kunden gegentber Fehlern
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|. Die Softwarelizenz — Folge der Insolvenz

1. Keine Absicherung der Investition bei Insolvenz des
Lizenzgebers da Fehlerbehebung, Wartung und
Weiterentwicklung nicht moglich sind.

2. Bei Dauerschuldverhaltnissen (Miete insbesondere ASP,
Wartungsvertrag) grundsatzlich Kindigungsmaoglichkeit durch
den Insolvenzverwalter

3. Haufige Folgen der Insolvenz des Lizenzgebers:

>
>

>

15. September 2005

Wegfall von Wartung, Pflege und Weiterentwicklung

Bei Miete/ASP keine Nutzung der Software mehr mdglich
Einschrankungen/Gefahrdung des Geschaftsbetriebs
Moglicher Verlust der Investition

Haufig hoher Zeitaufwand zur Neuanschaffung von
Ersatzsoftware erforderlich
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Il. Computerurheberrecht

1. Software ist als geistiges Eigentum (,intellectual property®) geschitzt

2. §§ 69a ff. UrhG regeln u.a. Nutzungs- und Verwertungsrechte, Recht
zur Fehlerbeseitigung und zur "Rickubersetzung zwecks
Aufrechterhaltung der Interoperabilitat"

3. Recht zur Fehlerbeseitigung und zur "Ruckibersetzung zwecks
Aufrechterhaltung der Interoperabilitat jedoch ein ,zahnloser Tiger®, da
Software heute meistens zu komplex ist, um solche Handlungen
durchflhren zu kbnnen

> Dekompilierung ist schwierig/unmaoglich aufgrund komplexer
Software und Kopierschutzmechanismen/Verschlisselung

> Abhéangigkeit von Dokumentation der Software und ihrer
Schnittstellen

4. Nicht alle zur Wartung/Weiterentwicklung erforderlichen Rechte sind in
§§ 69a ff. UrhG geregelt bzw. zugelassen.
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|l. Patentierbarkeit von Software

1. Patentierbarkeit in Deutschland im Fluss
> Zuletzt BGH vom 13.12.1999 "Patentfahigkeit Schaltkreise"
> Bisher nur Kombination "HW + SW plus technische Neuerung
> Aber: gelegentlich Durchsetzung von Softwarepatenten
> L,Ausweichen” nach USA denkbar und mdglich

2. Auf EU-Ebene: endgultige Entscheidung steht aus, verschiedene
Meinungen in Kommission und Parlament, emotionaler Streit auf
Hersteller- und Anwenderebene sowie bei Open Source Software
Programmierern/Communities

3. Patentierbarkeit in den USA seit >10 Jahren moglich
> Bei EinfUhrung gab es ahnlich starke Reaktionen wie jetzt hier
> Inzwischen ist das SW-Patent in den USA allgemein akzeptiert
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Il. Escrow als sinnvolle Option

1. Fur den Lizenznehmer:
> Absicherung der Investition in Software
>  Dauerhafte Verflgbarkeit von Wartung und Pflege
>  Gegebenenfalls Moglichkeit der Weiterentwicklung
2. Fur den Lizenzgeber:

>  Escrow als Beleg von Urheberrechtsanspriichen, z.B. gegenuber
Wettbewerbern oder ehemaligen Mitarbeitern (neutraler
Zeitstempel)

> Verwaltung von Versionsstanden und Entwicklungsschritten (z.B.
in Gewahrleistungsprozessen mit Lizenznehmern bei IndivSW)

>  Escrow als Sicherungsinstrument flr Patentanspriche in den USA
("1st-to-invent" — Prinzip) ---> ideal fur kleine und mittlere
Unternehmen zum Erwerb einer Option auf Patentanmeldung in
den USA
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I1l. Nutzungsrechte am Quellcode

1. §§ 69a ff. UrhG unterwerfen Nutzungs- und Verwertungsrechte der
Zustimmung des Rechtsinhabers,

2. §§69a ff. UrhG lassen das Recht zur Fehlerbeseitigung und zur
"Ruckubersetzung zwecks Aufrechterhaltung der Interoperabilitat* nur
unter engen Voraussetzungen zu,

=> nicht alle zur Wartung/Weiterentwicklung erforderlichen Rechte sind
in §§ 69a ff. UrhG geregelt bzw. zugelassen.

3. Recht zur Herausgabe des Quellcodes (soweit dieses Recht Gberhaupt
besteht) sagt nichts Gber den Nutzungsumfang des Quellcodes aus,

=> Regelung zu den Nutzungsrechten am Quellcode erforderlich
4. Escrow Vertrag ist nicht die ideale Stelle flr eine solche Regelung

=> Nutzungsrecht am Quellcode im Softwarelberlassungsvertrag/-
entwicklungsvertrag regeln
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lll. Verankerung von Escrow

1. Grundsatzliche Verankerung der Hinterlegung des Quellcodes im
Softwarevertrag erforderlich,

2. Bestimmung einer Frist zur Hinterlegung im Softwarevertrag empfohlen,
3. Bestimmung eines Escrow-Agenten im Softwarevertrag sinnvoll,

4. Am Besten: gleichzeitige Verhandlung/Bearbeitung von Softwarevertrag
und Hinterlegungsvertrag

5. Gleichlauf von Hinterlegungspflicht, Herausgabefallen und den
Nutzungsrechten am Quellcode erforderlich:

> Hinterlegungspflicht: Was ist Wann zu hinterlegen

> Herausgabe: Was wird unter Welchen Voraussetzungen
herausgegeben

> Nutzungsrecht: Was darf in Welchen Herausgabefallen mit dem
Quellcode gemacht werden
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lll. Beispielfille

1. Hinterlegungspflicht
>  Erste Hinterlegung des Quellcodes
>  RegelmaBige Updates nach Entwicklungsstand
> Inhaltliche und technische Verifizierung
2. Herausgabe
> Insolvenz, Betriebsaufgabe
> Schlechtleistung von Wartung und Weiterentwicklung
>  ,end of Life* des Produktes
3. Nutzungsrecht
> Recht zur Fehlerbeseitigung
> Recht zur Weiterentwicklung
> Recht zu Weiterentwicklung und Vertrieb
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V. Deutsche InsO - Einfiihrung

Kernfrage: Haben Lizenz- und Escrowvertrage in der Insolvenz Bestand?

1. Gesetzesgrundlagen
> Insolvenzordnung v. 1.1.1999 (vorher Konkursrecht)
> Neuerungen zur InsO seit 1.12.2001
> Schuldrechtsreform 1.1.2002

2. Statistik fur Deutschland:

> In 2002 knapp 40.000 Insolvenzantrage (je ca. 50 %
Firmen/Verbraucher)

> InQ1/04: > 37692 Insolvenzantrage (+ 13,8% gegenitber Q1/03)

3. Prominente Beispiele in der Vergangenheit:
> Brokat (> 3.500 Kunden weltweit!)
> Brain International, Baurer AG, Ceyonig, STC Seebeyond ...
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V. Insolvenzordnung - Ziele

1. Deutschland:

>

>

Bestmodgliche und gemeinschaftliche Glaubigerbefriedigung

Masseerhaltung und -Sicherung z.B. durch Verwertung von Assets
des Unternehmens, also insbesondere Verkauf von Software

Unternehmenserhaltung ist in der Praxis kein erklartes Ziel (nur
Mittel zum Zweck)

Keine ,Awareness” flr urheberrechtliche Nutzungsrechte bei
Insolvenzverwaltern oft mangels technischer Kenntnisse

2. Beispiel USA:

>

>

Ziel: "Fresh Start" des Schuldners

Chapter 11 Reorganization schitzt vor Glaubigerzugriff
("Bankruptcy Protection")
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IV. InsO - fiir Escrow relevante Aspekie

Grundsatz InsO: die Insolvenzmasse muss erhalten bleiben
Grundsatz InsO: die Assets des Unternehmens sind zu verwerten
Ziel der InsQO: ,Abwicklung“ des Untenrehmens

Escrow- und Lizenzvertrag sind eigenstandige Gebilde
Lizenzvertrage ist Mietvertrag

o &~ ~

> Wahlrecht des Insolvenzverwalters

> Eréffnung hebt gegenseitige Erfullungsanspriche auf
(Rackwirkung)

6. Lizenzvertrage ist Kaufvertrag

> Vor Erflllung bzw. Abschluss: Wahlrecht

> Nach Erfallung bzw. Abschluss: moglicherweise Anfechtung
7. Kongruenzprinzip, Anfechtbarkeit, Bargeschafte, Aussonderung ...
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V. Escrow Vertragskonstellation - Ubersicht

Escrow-Agent

De{(;gx « Prift und verwahrt Quellcode

software
security

« Uberwacht Aktualisierungen

« Ubergibt Quelicode an den
Lizenznehmer bei Eintritt einer
Herausgabebedingung

\

Quellcode . Quellcode
Escrow-Vertrag
¥
HHE s S Lizenznehmer
Softwareentwickler Software-Lizenzvertrag
) Objektcode g
» Entwickelt Software (ausfihrbare Programme) * Nutzt Software
« Ubergibt Objektcode (ausfiihrbare  Hat Investition abgesichert

Programme) an Lizenznehmer

« Erhalt ggf. Quellcode bei Eintritt
* Liefert Quellcode an Escrow- Agenten einer Herausgabebedingung
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V. Software Escrow dient fUr den Anwender einer
Software als Absicherung ...

y

Softwareentwickler

Softwarekaufer/-anwender




. und fur Softwarefirmen als Werkzeug zur
Vertriebsunterstlitzung im Wettbewerb mit den
GrofBen der Branche

Softwaregigant,
__z.B. Oracle

Kleinerer Entwickler;
Escrow-Kunde

Escrow
= Schleuder
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V. Escrow in Deutschland (1)

1. Rechtsnatur Escrow: Kombination aus ...
> Insolvenzrecht
>  Lizenzrecht/Vertragsrecht
> Urheberrecht

2. Die Dienstleistung Escrow hat 3 Saulen
> juristisch
>  technologisch
> kaufmannisch-administrativ
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V. Escrow in Deutschland (2)

1. Strukturwandel in Deutschland: vom Notar zur professionellen
Hinterlegungsstelle

> historische Entstehungsgeschichte

>  Diverse Vor- und Nachteile; Notar ist eher "auslaufendes Modell"

>  Beispiel USA: seit > 20 Jahren professionelle Escrow-Agenten
2. Aktuelle/lKommende Trends

. Elektronische Ubertragung der Software (weg von CD oder
Bandern)

>  Key Escrow: Verschllsselung der Software plus freie Herausgabe,
Hinterlegung nur noch der Schllssel

> Haufigere Nutzung von technischer Verifizierung
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V. Escrow in Deutschland (3)

1. MarktUbersicht Escrow-Anbieter
> InD: 4 (5) Agenten plus teilweise Notare und RAs

>  Beispiel USA: DSI (Marktfthrer!), Deposix plus viele weitere
mittlere und kleine, z.T. nur lokal agierende Agenten

2. Beispiele, Anekdoten

> Einstweilige Verfigung auf Herausgabe des Quellcodes (Berlin,
2003)

> Durch Insolvenzverwalter geldschter Quellcode (!)
> Quellcode auf der vermeintlich geléschten Festplatte
> Notar: Lagerung des Quellcodes in Kanzlei, Einbruch ...
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VI. Insolvenzfestigkeit — Einfiihrung

1. Ein paar Fakten ...

>

>

>

>

eine rechttheoretische Diskussion

bisher keine Rechtsprechung

keine Anfechtungsfalle bekannt
Herausgaben werde erfolgreich durchgefihrt

2. Beispiel USA: Escrow wurde 1987 insolvenzfest gemacht

(Section 365 (n)) BC

3. Zentrale Fragestellungen in Bezug auf Insolvenzfestigkeit

>

>

>

>

>

InsFestigkeit von Softwaredberlassungsvertrdgen
InsFestigkeit von Softwarehinterlegungsvereinbarungen
Eigentum und Massezugehdrigkeit des Quellcodes

Die (formale) Rolle der Hinterlegungsstelle

Uberlassener Quellcode ist nur eine Kopie des Originals — gibt es
ein (begrindbares) Interesse seitens des LG/Insolvenzverwalters
an einer Rickgabe?
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VI. Insolvenzfestigkeit — Standpunkte (1)

1. Paulus (1994, 1996 ...): sehr kritische Beurteilung; Escrow =
Verwaltungs-treuhand, daher "Ruckfall" des Treugutes zur InsMasse

2. Schneider (1997): eher kritische Einschatzung; QC sollte an Anwender
Ubereignet werden und ware damit nicht Teil der InsMasse

3. Bomer (1998): Hinterlegung stellt kein Treuhandverhaltnis dar — Agent
erhalt nur Eigentum, nicht aber Nutzungsrechte

4. Lensdorf (2000): Zuordnung des QC zur InsMasse; aber:
"Praxisrelevanz des Themas bei weitem nicht so tGberragend"

5. Kast/Deposix (2002/2004):

>  Escrow = vertragliche Nebenpflicht (gestarkt durch
Schuldrechtsreform)

>  Bei Anfechtung wurde vertragliche Nebenpflicht wiederaufleben ---
> Pflichtverletzung (§ 282 BGB i.V.m. § 241 Abs. 2 BGB)

> In Folge: mogl. Schadenersatzanspruch, bevorrechtigte
Masseschuld
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VI. Insolvenzfestigkeit — Standpunkte (2)

1.  Oberscheidt (2002):

> "Softwaretberlassung auf Dauer und Hinterlegungen sind
insolvenzfest"

> Zustimmung: bei Insolvenz des Treugebers fallt Treuhand zurtck
in die Masse

> Daher: Eigentumsubertragung an Agenten (Vollrechtsibertragung
von Eigentum und Besitz), daraus folgt fudiziarisches
Treuhandverhaltnis

> Die erforderlichen Nutzungsrechte raumt LG dem Anwender
aufschiebend bedingt ein

2. Paulus (2003): Escrow "eroffnet mit Uberwiegender Wahrscheinlichkeit
eine insolvenzresistente Zugriftsmoglichkeit auf den Quellcode”
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V. Insolvenzfestigkeit —Vertragsgestaltung

2-seitige vs. 3-seitige Vertragsgestaltung
"doppeltes Treuhandverhaltnis" — Eigentum geht an Treuhander tber
"Anwenderiibereignung" mit Ubergabe des QC an den Agenten

"Anwenderibereignung" ohne direktes Vertragsverhaltnis zwischen
Lizenzgeber und Agent

> LG Ubertragt Eigentum an LN

> o

> Agent und LN haben Herausgabebedingungen vertraglich geregelt

. Dingliche Ubergabe (Besitzverschaffung) vom LG an den Agenten
als GeheiBperson bzw. Besitzdiener

5. Modell "eigene Anwendergesellschaft" mit uneingeschrankter
Eigentumsubertragung

> Anwender und LG sind Gesellschafter
>  Eigene juristische Person
> Ggf. werden Wartungsaufgaben auch gleich Gbernommen
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VI. Insolvenzfestigkeit — die Macht des
Faktischen

1. In2001: Er6ffnung wurde bei 54% aller Verfahren mangels Masse
abgelehnt (vor 2001: > 70%)

2. Bisherige Erfahrungen mit Herausgaben waren durchweg positiv

3. Beispiel der einstweiligen Verfugung auf Herausgabe des Quellcodes
(Berlin 2003)

4. 1.d.R. fehlende Motivation des Insolvenzverwalters flr eine Anfechtung
5. Faktische Mdglichkeit des Eingreifens stark begrenzt (Fristen, ...)

6. Auch wichtig: Insolvenz ist nur ein moglicher Herausgabegrund unter
ublicherweise vielen
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VIl. Zusammenfassung und Ausblick

1. "Escrow lebt!"

2. Rechtstheoretische Diskussion um Insolvenzfestigkeit
wird andauern ...

> bis rechtskraftiges Urteil ergeht ...

> oder bis Gesetzesanderung erwirkt wird (analog zu
USA)

3. Praktische Relevanz und Akzeptanz von Escrow
werden unabhangig davon weiter zunehmen

15. September 2005 © 2005 Deposix, Anwaltscontor



VIl. Zusammenfassung und Ausblick

B OSE

Organisation pro
Saoftware Escrow

» Verbandsgrindung; ,OSE International“ nimmt in 2005 Arbeit auf
» Verbandsziele:
1. Aufklarung zum Thema ,Schutz von Software Investitionen®
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades von Escrow

3. Entwicklung von Standards flr die Escrowbranche, und somit
Gewabhrleistung gleich bleibend hoher Qualitat der
Escrowdienstleistungen von Mitgliedsunternehmen

4. Schaffung von Rechtssicherheit fir Hinterlegungsvertrage
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lhre Fragen, bitte

D e p o S I x stephan.peters@deposix.com

software www.deposix.com
security
Deposix Software Escrow GmbH Deposix Software Escrow LLC
Zieblandstrasse 9, D-80799 Miinchen 2577 Via Pisa, San Diego, CA 92104
Tel. +49 (89) 339 - 95 - 717 Tel. +1 (800) 807 - 7965

ANWALTSCONTOR
Kast & Lederle

kast@awcon.de
www.anwaltscontor.de
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