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Einleitung 

 
Bei jeder nennenswerten Transaktion vergewissert der 

Erwerber sich über den Gegenstand seines Erwerbs. Er un- 

tersucht dabei die Chancen und die Risiken, die mit dem Er- 

werb verbunden sind. Diese Due-Diligence-Prüfung dient 

der Absicherung des Erwerbers und der Kaufpreisfindung. 

Der Verzicht auf eine solche Prüfung stellt einen Kunstfeh- 

ler dar, der oft nicht wiedergutzumachen ist. Verwirklichen 

sich später Risiken, die im Rahmen einer Due-Diligence- 

Prüfung hätten festgestellt werden können, haften die Ver- 

antwortlichen dem geschädigten Unternehmen. Deshalb 

sind Transaktionen ohne die Durchführung einer Due-Dili- 

gence-Prüfung kaum mehr denkbar. 

Während bei real existierenden Vermögensgegenstän- 

den wie beispielsweise Grundstückseigentum die Prüfung 

der Eigentumsverhältnisse und der damit zusammenhän- 

genden Rechte und Pflichten selbstverständlich ist, ver- 

nachlässigen Erwerber in der Praxis oftmals Rechte des 

geistigen Eigentums, also insbesondere Marken- und Paten- 

rechte, Gebrauchsmuster, Designrechte und Urheberrechte. 

Die Gründe dafür sind vielfältig: Die Rechte des geistigen Ei- 

gentums erscheinen oftmals sehr abstrakt und daher fremd 

und schlecht greifbar zu sein. Die Risiken sind nicht ohne 

weiteres präsent und verwirklichen sich mit geringerer Ge- 
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wissheit. Gehört ein Betriebsgrundstück nicht dem veräu- 

ßerten Unternehmen, macht sich dies in der Regel schnell 

bemerkbar. Der wahre Eigentümer wird gegen den (ver- 

meintlichen) Erwerber Ansprüche geltend machen. Verletzt 

ein Unternehmen Rechte des geistigen Eigentums eines 

Dritten, ist dies oft weniger offensichtlich und bleibt gele- 

gentlich sogar vollständig unentdeckt. Erst in den letzten 

Jahren hat bei vielen Unternehmen ein Umdenken einge- 

setzt. Wohl auch durch den Einfluss der in den Medien häu- 

fig thematisierten Patentschlachten zwischen Marktführern 

im Telekommunikations- oder auch im Pharmasektor hat 

sich ein stärkeres Bewusstsein insbesondere für Patente 

und die damit verbundenen Rechtspositionen und Verwer- 

tungsmöglichkeiten entwickelt. 

Aufgrund dieses gestärkten Bewusstseins wird den 

Rechten des geistigen Eigentums neben dem Sacheigentum 

oder anderen Vermögenswerten im Rahmen einer Due-Di- 

ligence-Prüfung mittlerweile größere Bedeutung beigemes- 

sen. Oft gelingt es aber nicht, eine Due-Diligence-Prüfung 

sachgerecht umzusetzen. 

In vielen Fällen erkennen die Beteiligten erst im Laufe ei- 

ner allgemeinen Due-Diligence-Prüfung, dass die IP-rechtli- 

che Lage von erheblicher Bedeutung für die vorgesehene 

Transaktion sein wird. Wird dies zu spät festgestellt, lässt 

die erforderliche Prüfung sich oftmals nicht mehr mit dem 

vorgesehenen Kosteneinsatz und innerhalb der vorgesehe- 

nen Fristen bewerkstelligen. Der Mandant, der in der Regel 

nicht für die Koordinierung und damit die Schwerpunktset- 

zung bei der Due-Diligence-Prüfung verantwortlich ist, wird 
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unangenehm davon überrascht, wenn ihm ein weiterer er- 

heblicher Prüfungsaufwand für die Überprüfung der IP- 

rechtlichen Lage offenbart wird, mit dem er zunächst nicht 

gerechnet hatte. 

Es ist deshalb wichtig, dem Themenkomplex IP-Due-Di- 

ligence in einem Due-Diligence-Verfahren von vornherein 

hinreichend Beachtung zu schenken und den Mandanten 

auf die etwaigen Konsequenzen von Versäumnissen in die- 

sem Bereich hinzuweisen. Von Anbeginn sollten Experten 

aus dem IP-Bereich in die Prüfung einbezogen und diese 

Notwendigkeit auch mit dem Mandanten aktiv erörtert wer- 

den. Insbesondere sollte der Mandant darauf hingewiesen 

werden, dass er von Kosteneinsparungen in diesem Bereich 

nicht profitieren wird, wenn ein grundsätzliches Interesse 

an einer mittel- bzw. langfristigen Nutzung oder Verwer- 

tung geistiger Schutzrechte besteht oder diese Schutzrechte 

sogar den Schwerpunkt der Transaktion bilden. 

Noch ist es eher die Regel, dass der IP-Bereich im Rah- 

men einer Due-Diligence-Prüfung lediglich am Rande be- 

rücksichtigt wird. Dabei verkennen gerade die anwaltlichen 

Berater, dass Expertise im Bereich IP-Due-Diligence ein we- 

sentliches Verkaufsargument und ein Abgrenzungsmerk- 

mal gegenüber Mitbewerbern sein kann. Dies gilt umso 

mehr, als Transaktionen heutzutage immer häufiger in in- 

novativen Bereichen stattfinden, die in besonderem Maße 

mit geistigem Eigentum verbunden sind. Um in solch einem 

Umfeld auf Dauer konkurrenzfähig zu sein, führt kein Weg 

daran vorbei, die Prüfung geistiger Eigentumsrechte mit 

spezialisierten   Beratern   und   der   gebührenden Sorgfalt 
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durchzuführen. Den technischen Schutzrechten kommt da- 

bei eine besondere Position zu, da sie anders als sonstige 

Rechte des geistigen Eigentums aufgrund der Komplexität 

der technischen Seite oftmals besonderen Prüfungsauf- 

wands bedürfen. 

 

Hamburg, 2017 
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Kapitel 1 

Vorfragen bei der Due Diligence 

 
Innerhalb einer IP-Due-Diligence kommt der Überprüfung der 

technischen Schutzrechte und dabei insbesondere der 

Überprüfung der Patente (Patent-Due-Diligence) ein beson- 

derer Stellenwert zu. Dies ist auch darauf zurückzuführen, 

dass Patente weniger als andere Rechte des geistigen Eigen- 

tums austauschbar sind. Im Gegensatz zu Patenten schützen 

beispielweise Urheber- und Designrechte oder auch Marken 

bestimmte ästhetische Ausgestaltungen oder Kennzeichnun- 

gen von Produkten. Diese können in aller Regel abgeändert 

oder ersetzt werden. Dies ist im Patentbereich oftmals nicht 

ohne weiteres möglich. 

 

Von dieser mangelnden Austauschbarkeit sind nicht nur 

Fälle sogenannter standardessentieller Patente betroffen, also 

Patente, die aus technischer Sicht zwingend genutzt werden 

müssen, um einem bestimmten Standard zu entsprechen. Auch 

nicht-standardessentielle Patente können erhebliche Be- 

deutung für ein Unternehmen haben. Steht ein solches nicht- 

standardessentielles Patent einem Vorhaben entgegen, kön- 

nen die durch eine Umgehung notwendig werdenden Investi- 

tionen sich als so hoch erweisen, dass die Transaktion wirt- 

schaftlich nicht mehr interessant ist. Die Entwicklung techni- 

scher Lösungen kann erheblich aufwendiger und mit deutlich 

mehr Ungewissheiten verbunden sein als die Umstellung des 

Designs oder einer Kennzeichnung. 
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Bereits im Vorfeld einer Transaktion sollte daher geklärt 

werden, ob der entscheidende Teil der Unternehmenswerte 

des Erwerbsziels einen Technologiebezug aufweist. Ist dies der 

Fall, sollte ein Schwerpunkt der Due-Diligence-Prüfung auf der 

Überprüfung der Rechte des geistigen Eigentums liegen und 

dies auch bei der Prognose des Prüfungsaufwands be- 

rücksichtigt werden. 

Wichtig ist dabei die Feststellung, welche Produkte und 

Verfahren für den potentiellen Erwerber von besonderer Be- 

deutung sind. Soweit in diesem Zusammenhang Schutzrechte 

überprüft werden sollen, darf die Betrachtung sich nicht nur 

auf den inhaltlichen Schutzumfang der Rechte beschränken. 

Vielmehr sollte sie sich auch darauf erstrecken, ob der territo- 

riale Schutzbereich der von der Transaktion betroffenen 

Schutzrechte der Zielsetzung des Erwerbers entspricht. Es 

sollte im Vorfeld also auch geklärt werden, ob der Erwerber 

eine Ausdehnung seiner Geschäftstätigkeit in Regionen beab- 

sichtigt, in denen das Erwerbsziel bisher noch nicht tätig ge- 

wesen und ob er daher zum Aufbau einer gesicherten Markt- 

stellung auf bereits registrierte Schutzrechte in den jeweiligen 

Jurisdiktionen angewiesen sein könnte. Dazu gehört beispiels- 

weise auch die Ermittlung, wo hergestellte Komponenten 

durch Kunden eingesetzt oder vermarktet werden, da ansons- 

ten eine erfolgreiche Vermarktung der Produkte nicht denk- 

bar ist. 

Für die Patent-Due-Diligence ist eine Beurteilung also aus 

zwei unterschiedlichen Richtungen erforderlich: Zum einen 

soll festgestellt werden, ob die interessierenden Produkte und 

Verfahren ohne Verstoß gegen Rechte Dritter hergestellt   und 
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vertrieben bzw. benutzt werden dürfen bzw. wo dies gesche- 

hen kann. Zum anderen ist von wesentlicher Bedeutung, in 

welchem Umfang der wettbewerbliche Vorsprung des Unter- 

nehmens bewahrt werden kann. Dafür kommt es darauf an, ob 

die bestehenden Patente und Gebrauchsmuster einen effekti- 

ven Schutz gegen Nachahmungslösungen dritter Unterneh- 

men darstellen. 

Darüber hinaus kann es in Betracht kommen, mit Patenten 

und Gebrauchsmustern nicht nur die eigenen Produkte zu 

schützen, sondern durch Lizensierung Einnahmen zu generie- 

ren. In diesem Fall geht es nicht mehr um einen Schutz vor un- 

zulässiger Nachahmung, sondern um die Prüfung eines inso- 

weit eigenständigen, in der Verwertung von Patenten und Ge- 

brauchsmustern liegenden Geschäftsmodells. 

 
Bestimmung des Prüfungsumfangs 

 
Die Beantwortung der Vorfragen soll eine abschließende 

Identifizierung des Prüfungsumfangs und der letztlich da- 

mit verbundenen Kosten der Due-Diligence-Prüfungsphase 

ermöglichen. 

Patente und Gebrauchsmuster sind vom Staat verliehene 

Monopolrechte, die dem Inhaber das Recht geben, Dritten 

die Benutzung der im Patent genau beschriebenen und be- 

anspruchten technischen Lösung zu verbieten. Oftmals lässt 

sich in der Praxis das Missverständnis feststellen, dass ein 

Patent ein Recht zur Benutzung einer technischen Lösung 

gebe. Immer wieder halten Unternehmen den Einsatz einer 

bestimmten Technologie mit der Begründung für  zulässig, 
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dass das Unternehmen ein entsprechendes Patent inne- 

habe. Dies ist ein gefährlicher Irrtum. Ein Patent gibt dem 

Patentinhaber lediglich das Recht, anderen die Benutzung 

der geschützten technischen Lösung zu verbieten. Es hilft 

aber nicht über rechtsbeständige Schutzrechte dritter Un- 

ternehmen hinweg. 

Aus wirtschaftlicher Sicht ist in der Regel die Frage vor- 

rangig, ob das beabsichtigte Geschäftsmodell, also die beab- 

sichtigte Herstellung oder der Vertrieb von Produkten, ge- 

gen Rechte Dritter verstößt. Ist dies der Fall, kann die Wirt- 

schaftlichkeit des Geschäftsmodells in Frage stehen, insbe- 

sondere, wenn Umgehungslösungen nur mit erheblichem 

Aufwand umsetzbar sind. 

Es sollte deshalb in jeder Patent-Due-Diligence die 

oberste Priorität haben, möglichst umfassend die Schutz- 

rechtslage aufzuklären und sogenannte Freedom-to-ope- 

rate-Analysen zu erstellen oder bereits erstellte Analysen 

umfassend auszuwerten. 

Der Mandant muss dabei darüber aufgeklärt werden, 

dass die Prüfung sich nicht darauf beschränken kann, ob für 

bestimmte Technologien eigener Patentschutz besteht. 

Vielmehr muss jedenfalls für Kernbereiche des Geschäfts si- 

chergestellt werden, dass die Technologien auch nicht ge- 

gen Schutzrechte Dritter verstoßen. 

Diese Situation tritt häufiger auf, als gemeinhin ange- 

nommen wird. Das Problem wird an einem einfachen Bei- 

spiel verständlich: Man stelle sich die Erfindung eines    Kfz 
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mit Scheibenwischern vor. Der Inhaber eines darauf erteil- 

ten Patents erfreut sich zwar eines Schutzes für seine tech- 

nische Lösung. Gleichwohl ist durch sein Patent noch nicht 

garantiert, dass er die technische Lösung auch in der Praxis 

umsetzen und Kfz mit Scheibenwischern herstellen darf. 

Insbesondere kann dagegen der Inhaber eines Patents vor- 

gehen, das ein Kfz als solches schützt. Das Patent auf Kfz mit 

Scheibenwischern bezeichnet man als abhängiges Patent. 

In der Praxis sind die meisten Erfindungen Verbesse- 

rungserfindungen, die auf teilweise noch geschützten ande- 

ren technischen Lösungen beruhen. Derartige Verbesse- 

rungserfindungen können patentrechtlich abhängig von an- 

deren Schutzrechten sein, auch von Schutzrechten Dritter. 

Ebenfalls von Bedeutung kann bei der Patent-Due-Dili- 

gence die Prüfung wettbewerblicher Vorteile sein, die über 

Patente und Gebrauchsmuster des Unternehmens vermit- 

telt werden können. Dieser Aspekt ist abzugrenzen von der 

soeben erörterten freedom to operate. Er bezieht sich nicht 

auf die Frage, ob eine bestimmte wirtschaftliche Aktivität 

des Unternehmens erlaubt ist, sondern darauf, ob anderen 

Unternehmen dasselbe Vorgehen erlaubt ist oder verboten 

werden kann. Obwohl diese Frage derjenigen nach der free- 

dom to operate nachgelagert ist, kann in einigen Fällen ge- 

rade der wettbewerbliche Vorteil von wirtschaftlich ent- 

scheidender Bedeutung sein. Der Prüfung kann also auch an 

dieser Stelle ein Schwerpunkt zukommen, insbesondere, 

wenn aufgrund eines erheblichen wettbewerblichen Vor- 

teils Defizite im Bereich freedom to operate relativiert wer- 
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den können. Beispielsweise lässt sich oftmals über einen er- 

heblichen wettbewerblichen Vorteil mittels der Lizensie- 

rung eigener Patente die notwendige Kreuzlizensierung von 

Schutzrechten Dritter erzielen, die wiederum für die Er- 

langung einer freedom to operate erforderlich sind. 

 
Vorgaben des potentiellen Erwerbers 

 
Der Umfang der Patent-Due-Diligence hängt folglich im 

Wesentlichen von der strategischen Ausrichtung des Man- 

danten und dem Geschäftsmodell des Zielunternehmens ab. 

In der Praxis wird der Prüfungsumfang jedoch häufig vom 

Mandanten ohne Rücksicht darauf vorgegeben, ob Patente 

oder andere Rechte des geistigen Eigentums den eigentli- 

chen Schwerpunkt der Transaktion bilden. Dabei kommt es 

immer wieder zu schwerwiegenden Missverständnissen, 

was die Schwerpunktsetzung bei einer Patent-Due-Dili- 

gence anbelangt. 

So hat sich in der Praxis insbesondere eine Prüfungsva- 

riante etabliert ist, die in nahezu jedem Fall als unzu- 

reichend angesehen werden muss. Bei dieser Prüfungsvari- 

ante wünscht der Mandant ausschließlich die Prüfung der 

bibliographischen Daten der angemeldeten und registrier- 

ten Schutzrechte auf Grundlage der öffentlich zugänglichen 

Register. In der Regel hat der Verkäufer Unterlagen hierzu 

im (virtuellen) Datenraum zur Verfügung gestellt. Eine sol- 

che Prüfung wird den wahren Interessen des Mandanten 

grundsätzlich nicht gerecht. Der Registerinhalt erlaubt 

nämlich – worauf in der Folge noch genauer einzugehen 
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sein wird – in den meisten Fällen keinen Rückschluss auf die 

tatsächliche Rechtslage und insbesondere keine sichere 

Antwort darauf, ob es sich bei dem Registerinhaber auch um 

den Rechtsinhaber handelt. Deshalb ist es erforderlich, den 

Mandanten, der die Überprüfung ausschließlich dieser Da- 

ten verlangt, auf die damit verbundenen Risiken hinzuwei- 

sen. Die anwaltlichen Berater in der Praxis unterlassen dies 

leider allzu oft oder bringen es zu spät zur Sprache. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die Daten einzelner 

Schutzrechte sich teilweise ohnehin nicht überprüfen las- 

sen, da nicht in jeder Jurisdiktion die Datenbanken der Re- 

gisterbehörden öffentlich zugänglich und einsehbar sind. 

Darüber hinaus werden Änderungen des Registerstandes 

oft nicht tagesaktuell nachverfolgt, sondern tauchen erst 

nach einigen Wochen oder Monaten auf. 

Schon vor Beginn der eigentlichen Due-Diligence-Prü- 

fung sollte dem Mandanten deshalb nahegelegt werden, den 

Umfang der Prüfung nicht auf die Verifizierung der biblio- 

graphischen Daten zu beschränken. Dies bedeutet indes 

nicht, dass die vom Verkäufer zur Verfügung gestellten bib- 

liographischen Daten nutzlos sind. Vielmehr können die 

bibliographischen Daten als Ausgangspunkt für eine Über- 

prüfung des vom Erwerb betroffenen Schutzrechtsportfo- 

lios dienen und hilfreich sein, um erste Widersprüche auf- 

zudecken, die eine umfassendere Befassung mit dem Status 

der Rechte und der Rechtsinhaberschaft erforderlich ma- 

chen. 
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Die vom Verkäufer zur Verfügung gestellten Unterlagen 

sind erfahrungsgemäß unvollständig. Daher ist es ratsam, 

eigeninitiativ nach weiteren Schutzrechten der Zielgesell- 

schaft zu suchen. Häufig lassen sich dabei nicht im Daten- 

raum aufgeführte Schutzrechte identifizieren, die für den 

Mandanten von großem Interesse sein können. Darauf 

sollte insbesondere bei Asset Deals besonderes Augenmerk 

gelegt werden. 

In seltenen Fällen ist der Mandant sich darüber bewusst, 

dass die Überprüfung der bibliographischen Daten von 

Schutzrechten nicht ausreicht, um den Wert des Schutz- 

rechtsportfolios und die eventuell bestehenden Risiken an- 

satzweise zutreffend zu beurteilen. In solchen Fällen wird 

der Mandant beispielsweise auch die Auswertung laufender 

Erteilungsverfahren und die Auseinandersetzung mit mög- 

lichen Problemen im Bereich der Arbeitnehmererfindungen 

verlangen. Anders als der bloße Abgleich der im Datenraum 

zur Verfügung gestellten bibliographischen Daten mit dem 

Registerinhalt erfordert die Auseinandersetzung mit diesen 

zusätzlichen Aspekten vertiefte Kenntnisse des Patent- 

rechts und der entsprechenden Nebengebiete, idealerweise 

auf der Basis umfassender Prozesserfahrung. 

Im Idealfall wird der Mandant die für die zusätzliche 

Auswertung benötigten Unterlagen zu den Erteilungsver- 

fahren bzw. etwaigen Arbeitnehmererfindungen zur Verfü- 

gung stellen. Die Auswertung beschränkt sich dann regel- 

mäßig auf die Feststellung und erste Einordnung von Auf- 

fälligkeiten. 



19  

 

Bildet der Erwerb der in dem Zielunternehmen verkör- 

perten Technologie den Schwerpunkt einer Transaktion 

und kommt es dem Mandanten daher besonders auf die 

Übertragung der entsprechenden technischen Schutzrechte 

an, wird der Fokus der Due Diligence auch auf der Überprü- 

fung der Validität bereits erteilter Schutzrechte liegen. Dies 

bedeutet, dass die Auswertung der zur Verfügung gestellten 

Unterlagen sich nicht nur auf die Feststellung von Auffällig- 

keiten beschränkt. Vielmehr ist eine intensive Analyse er- 

forderlich, die regelmäßig auch die Anfrage weiterer Unter- 

lagen zur Folge haben kann. Relevant können hierbei unter 

anderem interne Strategiepapiere und Gutachten sein, die 

Auskunft über ggf. bestehende Risiken im Hinblick auf die 

Erteilungsfähigkeit des jeweiligen Schutzrechts geben. 

Oftmals sind die bei einer solchen umfangreichen Aus- 

wertung zu thematisierenden Aspekte derart komplex, dass 

die Hinzuziehung (externer) Patentanwälte hilfreich oder 

sogar geboten ist. Daher sollte der Mandant ggf. schon im 

Vorfeld einer Due Diligence auf die Notwendigkeit einer sol- 

chen umfassenden Auswertung und die damit einhergehen- 

den Kosten hingewiesen werden. 

In derartigen Fällen empfiehlt sich auch die Einbezie- 

hung von Expertise auf der Seite des Erwerbsziels. Die Inge- 

nieure, welche die Technologie entwickelt haben, können 

naturgemäß am ehesten Details zur technischen Lösung 

und zu den relevanten Unterschieden gegenüber dem Stand 

der Technik berichten. Die in der Regel vorliegenden Pa- 

tentdokumente liefern hierüber allzu oft keinen hinreichen- 

den Aufschluss, da die Kommunikation zwischen dem   das 
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Erteilungsverfahren betreibenden Patentanwalt und den 

Entwicklern oft eine erhebliche Fehlerquelle ist oder da be- 

stimmte wesentliche Aspekte der technischen Lösung nicht 

zwingend in den Patentdokumenten offenbart werden sol- 

len. 

Dass die Prüfung der Validität von Schutzrechten wichtig 

ist, zeigt die statistische Erhebung der Aufhebungsquoten 

beim Bundespatentgericht (BPatG). 

So sind Patente aus dem Bereich Maschinenbau in Nich- 

tigkeitsverfahren vor dem BPatG seit 2010 durchgehend 

nur in circa 50% der Verfahren in ihrer erteilten Fassung 

vollständig aufrechterhalten worden. 

Noch schlechtere Aufrechterhaltungsquoten weisen in 

dem genannten Zeitraum Patente aus den Bereichen Medi- 

zintechnik und Telekommunikation auf, die Gegenstand ei- 

nes Nichtigkeitsverfahrens vor dem BPatG waren.   Patente 
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aus diesen Branchen sind im Schnitt in lediglich knapp 50% 

der Fälle (Medizintechnik) oder sogar in nur knapp 30-40% 

der Fälle (Telekommunikation) vollständig aufrechterhal- 

ten worden. 
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Auch der Aufwand für die Prüfung der freedom-to-ope- 

rate ist häufig höher als vom Mandanten angenommen. 

Wenn eine vertiefte Prüfung aus Beratersicht notwendig er- 

scheint, sollte der Mandant hierauf hingewiesen werden. 

Dazu kann durchaus Fingerspitzengefühl notwendig sein. In 

der Praxis unterschätzen viele Mandanten die Risiken von 

Schutzrechtsverstößen. Ein häufiger Grund dafür ist nicht 

zuletzt, dass Mandanten sich der Vielgestaltigkeit von Ver- 

letzungssachverhalten nicht in vollem Umfang bewusst sind 

und dass sie intuitiv die eigenen Verteidigungsmöglichkei- 

ten überschätzen. 

Im Bereich technischer Schutzrechte ist vielen Mandan- 

ten beispielsweise das Risiko nicht bewusst, dass mit der In- 

anspruchnahme aus nicht rechtsbeständigen Patenten und 

Gebrauchsmustern verbunden sein kann. Die in Deutsch- 

land praktizierte Trennung von Verletzungs- und Rechtsbe- 

standsverfahren führt immer wieder zu Situationen, in de- 

nen sich Unternehmen vollziehbaren Unterlassungsanord- 

nungen aus Schutzrechten gegenübersehen, obwohl die 

Schutzrechte später für nichtig erklärt werden. 

Erhebliche Gefahren können sich auch daraus ergeben, 

dass es Inhabern von Patentanmeldungen in Deutschland 

unter bestimmten Umständen möglich ist, während des 

Laufes von Patenterteilungsverfahren Gebrauchsmuster zu 

registrieren, die konkret auf die Produkte von Wettbewer- 

bern zugeschnitten sind. 
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KERNPUNKTE 

 

 IP-Aspekte sollten in jeder Due Diligence frühzeitig 

berücksichtigt werden. 

 Für eine verlässliche Einschätzung des IP-bezoge- 

nen Prüfungsaufwands kann die Einbeziehung 

transaktionserfahrener IP-Experten nötig sein. 

 Die Prüfung insbesondere technischer Schutzrechte 

in der Due Diligence ist aufwändig und sollte daher 

nicht aufgeschoben werden. 

 Die genaue Prüfung von IP-Aspekten verursacht 

zwar Kosten. In der Mehrzahl der Fälle kann der Er- 

werber aber mit den gewonnenen Erkenntnissen 

eine Verringerung des Kaufpreises erzielen, welche 

diese Kosten übersteigt. 
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Kapitel 2 

Grundlagen für die Prüfung von 
Patentportfolios 

 
Die Überprüfung des Schutzrechtsportfolios der Zielgesell- 

schaft bildet in der Regel einen Schwerpunkt bei der Due Dili- 

gence. Hierfür sind ein grundsätzliches Verständnis von Um- 

fang und Erteilungsvoraussetzungen der Schutzrechte sowie 

Erfahrung im Umgang mit den nationalen und internationa- 

len Schutzrechtsregistern nötig. 

 
 

Hilfsmittel für die Recherche 

 
Die zunächst wichtigsten Hilfsmittel bei der Überprü- 

fung eines Schutzrechtsportfolios sind die öffentlich einseh- 

baren nationalen und regionalen Schutzrechtsregister. Der 

erste Schritt bei der Überprüfung von Registerrechten im 

Rahmen einer Due Diligence besteht regelmäßig im Ab- 

gleich der vom Verkäufer zur Verfügung gestellten Informa- 

tionen mit den im jeweiligen Register aufgeführten Daten. 

Hierbei ist indes stets zu berücksichtigen, dass die 

Schutzrechtsregister nicht immer die tatsächliche Rechts- 

lage abbilden. Zum einen ist dies darauf zurückzuführen, 

dass es teilweise versäumt wird, der jeweiligen Registerbe- 

hörde    erfolgte    Schutzrechtsübertragungen  anzuzeigen. 
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Zum anderen werden in zahlreichen Jurisdiktionen die Re- 

gistereinträge nicht umgehend, sondern erst mit einiger 

Verzögerung aktualisiert. Der Registerinhalt sollte daher 

grundsätzlich nur als Ausgangspunkt für weitere Recher- 

chetätigkeit angesehen werden. 

Sollten sich bei der Recherche Widersprüche zwischen 

Registerinhalt und den vom Verkäufer zur Verfügung ge- 

stellten Informationen ergeben, beispielsweise im Hinblick 

auf den eingetragenen Inhaber oder den Status des Schutz- 

rechts, müssen diese Widersprüche in jedem Fall in den 

Due-Diligence-Bericht aufgenommen und in der Folge auf- 

geklärt werden. 

Für die Auswertung von Registerrechten ist zunächst ein 

grundsätzliches Verständnis der Registerdaten und dabei 

vor allem der Zahlencodes der Patentdokumente hilfreich. 

Die folgenden Auflistungen geben einen Überblick über die 

beim Europäischen Patentamt (EPA) sowie beim Deutschen 

Patent- und Markenamt (DPMA) gebräuchlichen Zahlen- 

codes. Die Unterschiede beschränken sich auf die Endung 

des Zahlencodes. Bei europäischen Patentanmeldungen und 

den erteilten Europäischen Patenten werden die fol- genden 

Endungen verwendet. 
 

Zahlencode Bedeutung 

EP 1 234 567 A1 Offenlegungsschrift mit Recherchebericht 

EP 1 234 567 A2 Offenlegungsschrift ohne Recherchebericht 

EP 1 234 567 A3 Separate Veröffentlichung des Recherchebe- 

richts 

EP 1 234 567 A4 Ergänzender Recherchebericht 
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EP 1 234 567 A8 Berichtigte Offenlegungsschrift (Titelseite 

des A1- oder A2-Dokuments) 

EP 1 234 567 A9 Berichtigte Offenlegungsschrift (Gesamt- 

schrift) 

EP 1 234 567 B1 Erteiltes Patent 

EP 1 234 567 B2 Erteiltes Patent (geändert nach Einspruchs- 

verfahren) 

EP 1 234 567 B3 Erteiltes Patent (geändert nach Beschrän- 

kungsverfahren) 

EP 1 234 567 B8 Berichtigte Titelseite des erteilten Patents 

EP 1 234 567 B9 Berichtigte Gesamtschrift des erteilten Pa- 

tents 

 

Die für die Zahlencodes deutscher Patentanmeldungen 

und Patente verwendeten Endungen stimmen mit den vor- 

genannten Endungen der Zahlencodes europäischer 

Schutzrechte zum Teil überein. Es gibt jedoch einige Abwei- 

chungen, die in der folgenden Übersicht aufgelistet sind. 
 

Zahlencode Bedeutung 

DE 12345678 A5 Hinweis auf Veröffentlichung der inter- 

nationalen Anmeldung in deutscher 

Sprache (nur Titelseite) 

DE 12345678 B3 Erteiltes Patent als 1. Publikation 

(ohne vorherige Offenlegungsschrift) 

DE 12345678 B4 Erteiltes Patent als 2. Publikation (nach 

Offenlegungsschrift) 

DE 12345678 C5 Geänderte Patentschrift (nach Ein- 

spruchs, Beschränkungs- und Nichtig- 

keitsverfahren, einschließlich Verfah- 

ren zu EP-Patenten) 
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DE 12345678 C8 Berichtigung der geänderten Patent- 

schrift (Titelseite) 

DE 12345678 C9 Berichtigung der geänderten Patent- 

schrift (Gesamtschrift) 

DE 12345678 T1 Veröffentlichung der Patentansprüche 

der EP-Patentanmeldung in deutscher 

Übersetzung 

DE 12345678 T2-T4 Deutsche Übersetzung der europäi- 

schen Patentschrift (T2), der geänder- 

ten europäischen Patentschrift (T3) 

und berichtigte Übersetzung der geän- 

derten europäischen Patentschrift (T4) 

DE 12345678 U1 Gebrauchsmuster (Berichtigung ent- 

sprechend mit U8 oder U9) 

 

Entsprechende Zahlencodes werden auch in anderen Ju- 

risdiktionen verwendet. Auch bei Schutzrechten in weniger 

geläufigen Jurisdiktionen steht der Buchstabe A für ein 

Schutzrecht, das sich im Anmeldestatus befindet, und der 

Buchstabe B für ein Schutzrecht, das bereits erteilt wurde. 

 
Erste Schritte 

 
In einem ersten Schritt zur Überprüfung technischer 

Schutzrechte mit Hilfe der öffentlich zugänglichen Register- 

datenbanken sind die vom Verkäufer zur Verfügung gestell- 

ten bibliographischen Daten mit den in den jeweiligen nati- 

onalen und regionalen Registern abrufbaren Daten zu ver- 

gleichen (vgl. hierzu Kapitel 3). 
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In der Regel genügt für diesen Vergleich der Blick in die 

Register des EPA und des DPMA. Die Recherchen beim EPA 

und beim DPMA werden dadurch erleichtert, dass sich über 

beide Ämter auch Patentfamilienmitglieder in anderen Ju- 

risdiktionen identifizieren lassen. Beim EPA sind die ent- 

sprechenden Patentfamilienglieder dann über die Daten- 

bank Espacenet abrufbar. 

Auch die Feststellung des Status der nationalen Schutz- 

rechtsanteile bereits erteilter europäischer Patente ist kom- 

fortabel über das Europäische Patentregister möglich: Auf 

der Registerseite des jeweiligen Europäischen Patents be- 

finden sich Verlinkungen zu den entsprechenden Regis- 

tereinträgen bei den nationalen Patentrechtsbehörden. Zu 

Beginn einer Due Diligence sollten die entsprechenden Ein- 

träge bei den nationalen Registerbehörden überprüft wer- 

den. In Einzelfällen lassen sich so Widersprüche zwischen 

dem nationalen und dem europäischen Patentregister fest- 

stellen, die in einen ersten Due-Diligence-Bericht aufge- 

nommen und dann in einer nächsten Phase der Due Dili- 

gence geklärt werden sollten. 

Die Datenbanken des EPA und des DPMA geraten an ihre 

Grenzen, wenn es um die Überprüfung von Schutzrechten 

außerhalb des EPÜ-Raums geht, u.a. bei Schutzrechten aus 

den USA oder aus dem asiatischen Raum. Insbesondere bei 

solchen Schutzrechten weisen die Datenbanken des EPA 

und des DPMA veraltete Registerstände auf oder sind nicht 

vollständig. So werden Änderungen – wenn überhaupt – 

häufig mit einer Verzögerung von einigen Monaten einge- 

tragen. 
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Geht es um die Überprüfung von Schutzrechten aus den 

USA oder Asien, ist die Nutzung der dort öffentlich zugäng- 

lichen Datenbanken unumgänglich. In einigen asiatischen 

Registerdatenbanken, insbesondere in Japan und China, 

wird die Recherche jedoch dadurch erschwert, dass noch 

einzelne Bereiche der Datenbanken nicht in lateinischer 

Schrift abrufbar bereitstehen. Gerade zu Beginn einer Due 

Diligence kann eine erste oberflächliche Auswertung auch 

solcher asiatischen Registerinhalte mit Hilfe von Überset- 

zungsdiensten wie Google Translate erfolgen. Oftmals lässt 

sich auf diese Weise die Identität des registrierten Inhabers 

ermitteln. Die eigene Recherche mit Hilfe solcher Überset- 

zungsdienste ersetzt jedoch in keinem Fall die Überprüfung 

durch einen Muttersprachler, so dass sich grundsätzlich die 

Inanspruchnahme eines lokalen Patent- oder Rechtsan- 

walts empfiehlt. 

 
Wichtigste nationale und internationale Datenbanken 

 
Die folgende Übersicht beinhaltet eine Auflistung der 

wichtigsten Datenbanken nationaler und internationaler 

Patentbehörden, die im Rahmen einer Due-Diligence-Prü- 

fung zur Überprüfung der bibliographischen Daten genutzt 

werden können. Die aufgeführten Datenbanken ähneln ei- 

nander hinsichtlich ihrer Funktionsweise und der Darstel- 

lung der bibliographischen Daten grundsätzlich sehr. 
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Aufgrund der zahlreichen Gemeinsamkeiten und der 

mittlerweile oftmals intuitiven Bedienbarkeit der Daten- 

banken beschränken sich die folgenden Abschnitte darauf, 

die wichtigsten Unterschiede und Besonderheiten darzu- 

stellen. 

 
EPO Register 

 
Ausgangspunkt für die Überprüfung bibliographischer 

Daten ist die Datenbank des Europäischen Patentamts. Für 

die Recherche Europäischer Patente ist dabei das Europäi- 

sche Patentregister (EPO Register) heranzuziehen, nicht 

hingegen die Datenbank Espacenet. Nur über das EPO Regis- 

ter lässt sich der Status der Europäischen Patente und der 

entsprechenden nationalen Schutzrechtsbestandteile hin- 

reichend verlässlich feststellen. 

Die Nutzung des EPO Register ist unkompliziert, da die 

Funktionen in der Regel selbsterklärend sind und eine deut- 

sche Sprachfassung der Datenbank verfügbar ist. Über   die 
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Eingabe der Veröffentlichungs- oder Anmeldenummer ge- 

langt man zur Registerseite des gesuchten Schutzrechts. Be- 

reits auf dieser Registerseite ist der überwiegende Teil der 

benötigten bibliographischen Daten abrufbar. 

 

 
Die Registerseite gibt Auskunft unter anderem über den 

Anmelder, den/die Erfinder, die Anmeldedaten, die benann- 

ten Vertragsstaaten sowie den Stand des Prüfungsverfah- 

rens. Auch die Anmelde- und die erteilte Patentschrift las- 

sen sich bereits auf der Registerseite abrufen. Hilfreich ist 

zudem die im oberen linken Webseitenbereich befindliche 

Navigationsleiste, über die sich die verschiedenen Ab- 

schnitte der Registerseite aufrufen lassen. 
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Für die Durchführung der Due-Diligence-Prüfung sind 

dabei insbesondere die Abschnitte Rechtsstand und Alle Do- 

kumente relevant. Im Abschnitt Rechtsstand kann der aktu- 

elle Status der nationalen Schutzrechtsanteile innerhalb 

kürzester Zeit nachvollzogen werden. Das EPO Register lis- 

tet in diesem Abschnitt Verweise zu den entsprechenden 

Registerseiten der nationalen Patentämter auf. 
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So kann also auch die Überprüfung der nationalen 

Schutzrechtsanteile komfortabel vom EPO Register ausge- 

hend vorgenommen werden. Dabei ist natürlich zu berück- 

sichtigen, dass die Inhalte der nationalen Patentregister in 

der Regel nicht tagesaktuell sind, so dass kurzfristige Ände- 

rungen sich nicht immer anhand der elektronischen Regis- 

terinhalte nachvollziehen lassen. 

Im Abschnitt Alle Dokumente können die gesamten Un- 

terlagen des Erteilungsverfahrens eingesehen werden. Dies 

ist insbesondere für die Beurteilung der Erteilungsaussich- 

ten und der Erfolgsaussichten eines etwaigen Einspruchs- 

verfahrens relevant. In diesem Abschnitt sind nicht nur die 

Beanstandungen seitens des EPA aufgeführt, sondern auch 

die im Rahmen eines Einspruchsverfahrens vorgelegten 

Entgegenhaltungen, die den Rechtsbestand des betroffenen 

Patents gefährden könnten. 
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Für die Überprüfung nationaler Patente und Patentan- 

meldungen kann zwar die Datenbank Espacenet genutzt 

werden. Es ist indes empfehlenswert, die Daten jedenfalls 

der wichtigsten nationalen Schutzrechte auf Grundlage der 

nationalen Datenbanken zu überprüfen. Espacenet weist in 

der Regel nur einen Teil der relevanten bibliographischen 

Daten aus und ist oftmals weniger aktuell. Dies ist insbeson- 

dere bei Patenten und Patentanmeldungen in außereuropä- 

ischen Jurisdiktionen problematisch. 

 
DPMA-Register 

 
Die Funktionen und die Bedienung des DPMA-Register 

stimmen größtenteils mit denen des EPO Register überein. 

Das DPMA-Register sollte immer genutzt werden, wenn es 

um die Überprüfung nationaler deutscher Patente, Patent- 

anmeldungen oder Gebrauchsmuster geht. Existiert ein na- 

tionaler deutscher Schutzrechtsanteil eines Europäischen 

Patents, gelangt man, wie bereits im Zusammenhang mit 

den Funktionen des EPO Register ausgeführt, auch über die 

Registerseite des jeweiligen Europäischen Patents zum Re- 

gistereintrag des nationalen deutschen Schutzrechtsanteils. 
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Das DPMA-Register bildet Änderungen im Registerstand 

in der Regel umgehend ab. Zudem kann jedem Registerein- 

trag entnommen werden, ob ein Einspruchs- bzw. ein Nich- 

tigkeitsverfahren gegen das betroffene Patent eingeleitet 

wurde und wie das Verfahren gegebenenfalls ausgegangen 

ist. 
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Anders als beim EPO Register können über das DPMA Re- 

gister nicht für alle Patente, Patentanmeldungen und Ge- 

brauchsmuster die entsprechenden Unterlagen aus dem Er- 

teilungs-, Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren abgeru- 

fen werden. 

Allerdings können seit Einführung der elektronischen Ak- 

teneinsicht über das Internet in Patent- und Gebrauchsmus- 

terverfahren die Akten für folgende Schutzrechte eingese- 

hen werden: 

(1) Alle seit dem 21. Januar 2013 erteilten Patente. 

(2) Alle seit dem 21. Januar 2013 eingetragenen Ge- 

brauchsmuster. 

(3) Anmeldungen, die ab dem 21. Januar 2013 einge- 

reicht und bereits offengelegt wurden. 

(4) Alle Patent- und Gebrauchsmusterakten, für die 

seit dem 21. Januar 2013 ein Antrag auf Akten- 

einsicht gestellt wurde. 
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USPTO – Public Pair 
 

Die Überprüfung der bibliographischen Daten von US- 

Patenten und -Patentanmeldungen erfolgt mit Hilfe der Da- 

tenbank Public Pair (PAIR = Patent Application Information 

Retrieval). Wie bei den vorgenannten Datenbanken gelangt 

man auch bei Public Pair über die Eingabe der Anmelde- 

oder Veröffentlichungsnummer zum Registereintrag des 

gesuchten Patents bzw. der gesuchten Patentanmeldung. 

 
Praxishinweis 

Auch in Deutschland ist es möglich, an Unterla- 

gen zum Beispiel aus Nichtigkeitsverfahren zu 

gelangen, die Schutzrechte betreffen, bei denen 

eine Akteneinsicht nicht bereits elektronisch er- 

langt werden kann. Stellt der Veräußerer die Un- 

terlagen im Rahmen der Due Diligence nicht oh- 

nehin zur Verfügung, können sie auch beim 

BPatG angefordert werden. Hierbei ist jedoch zu 

beachten, dass das Gericht die Verfahrensbetei- 

ligten zur Stellungnahme auffordern wird, ob 

Einwände gegen die Herausgabe der Unterlagen 

bestehen. Sollte dies nicht der Fall sein, werden 

die Unterlagen in der Regel innerhalb einiger 

Wochen nach Beantragung zur Verfügung ge- 

stellt. 
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Die Ausgangsseite des Registereintrags Application Data 

führt die wichtigsten bibliographischen Daten auf: Anmel- 

denummer und -datum, Erteilungsdatum, Erfinder und Sta- 

tus des Patents. 

Von besonderer Bedeutung sind darüber hinaus die Sei- 

tenabschnitte Patent Term Adjustments, Assignments und – 

soweit vorhanden – Image File Wrapper. 

In dem Abschnitt Patent Term Adjustments sind Informa- 

tionen darüber enthalten, ob es zu einer Verlängerung der 

Laufzeit des betroffenen Patents kommt. 
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Insbesondere bei amtsseitig bedingten Verzögerungen 

des Erteilungsverfahrens kann eine solche Laufzeitverlän- 

gerung angeordnet werden. Die Auswertung dieses Ab- 

schnitts ist deshalb für die Bestimmung der Laufzeit unab- 

dingbar. 

In den USA werden Patentanmeldungen in der Regel 

nicht von Unternehmen eingereicht, sondern von den jewei- 

ligen Erfindern, obwohl es nach dem America Invents Act 

nunmehr die Möglichkeit einer eigenen Patentanmeldung 

durch den Arbeitgeber gibt. Anhand der Informationen im 

Abschnitt Assignments ist daher zu überprüfen, ob und an 

wen die Erfinder ihre Anteile an der Patentanmeldung im 

Laufe des Erteilungsverfahrens übertragen haben. 
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Der Abschnitt Image File Wrapper, der nicht bei allen Pa- 

tenten bzw. Patentanmeldungen zur Verfügung steht, ent- 

hält grundsätzlich alle Dokumente, die während des Ertei- 

lungsverfahrens beim USPTO eingereicht oder vom USPTO 

ausgegeben worden sind. 
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Ist das Patent noch nicht erteilt worden, kann also an- 

hand der zur Verfügung stehenden Unterlagen des Ertei- 

lungsverfahrens eine Prognose der Erteilungswahrschein- 

lichkeit angestellt werden. Auch können darüber ggf. einge- 

reichte vorveröffentlichte Dokumente ermittelt werden, die 

für die Einschätzung des Rechtsbestands anderer Mitglie- 

der aus der Patentfamilie wertvoll sein können. 

 
WIPO 

 
Die Datenbank der WIPO Patentscope ist erster Anlauf- 

punkt für Überprüfung von PCT-Anmeldungen. 

 

 
Nach Eingabe der Veröffentlichungsnummer gelangt 

man auf die Ausgangsseite des Registereintrags Biblio. Da- 

ten (PCT). 



43  

 

 
 

Im Rahmen der Due Diligence sind insbesondere die Ab- 

schnitte Nationale Phase und Dokumente relevant. 

Der Abschnitt Nationale Phase gibt Auskunft über die na- 

tionalen Erteilungsverfahren, die auf Grundlage der be- 

troffenen PCT-Anmeldung eingeleitet worden sind. Dies ist 

insbesondere in den Fällen relevant, in denen nationale Pa- 

tentanmeldungen betroffen sind, die sich nicht ohne weite- 

res bei einer Recherche mit Hilfe des EPO Register ermitteln 

lassen. 

Mit Hilfe des Abschnitts Dokumente können ggf. existie- 

rende Internationale Rechercheberichte der WIPO ermittelt 
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werden. Diese Rechercheberichte vermitteln regelmäßig ei- 

nen ersten Eindruck, wenn es um die Beurteilung von Neu- 

heit und erfinderischer Tätigkeit geht. Oftmals nehmen na- 

tionale Patentbehörden während der auf Grundlage von 

PCT-Anmeldungen eingeleiteten Erteilungsverfahren Be- 

zug auf Internationale Rechercheberichte. Sind noch keine 

nationalen Erteilungsverfahren eingeleitet worden, ist mit 

Sicherheit davon auszugehen, dass die im Internationalen 

Recherchebericht aufgeführten Entgegenhaltungen auch 

von nationalen bzw. regionalen Patentbehörden themati- 

siert werden. 
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SIPO 
 

Das Chinesische Patentamt (SIPO = State Intellectual 

Property Office) hat auf die erhöhte Nachfrage von Nutzern 

außerhalb Chinas reagiert und stellt seine Datenbank seit 

einiger Zeit in zahlreichen Sprachfassungen zur Verfügung, 

darunter insbesondere auch in englischer und deutscher 

Sprache. Dies erleichtert die Überprüfung der bibliographi- 

schen Daten chinesischer Patente ungemein. Anders als 

noch vor einigen Jahren ist man bei der Recherche chinesi- 

scher Schutzrechte nun nur noch teilweise auf Online-Über- 

setzungsdienste angewiesen. 
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Die Suche nach chinesischen Patentanmeldungen bzw. 

Patenten mit der deutschsprachigen Suchmaske ist weitge- 

hend zuverlässig und liefert die relevanten Informationen. 

 

 
Zudem kann der Schutzrechtsstatus abgefragt werden. 

Die entsprechenden Informationen sind indes nicht in eng- 

lischer Sprache verfügbar, können aber z.B. mit Google 

Translate ermittelt werden. Dabei ist stets zu beachten, dass 

die Ergebnisse der Online-Übersetzung bei ggf. bestehender 

Unsicherheit von einem Muttersprachler bestätigt werden 

sollten, um abschließende Sicherheit zu erlangen. 
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JPO 
 

Auch das JPO stellt seit einigen Jahren Suchfunktionen in 

englischer Sprache zur Verfügung. Über die Suchmaske PAJ 

(Patent Abstracts of Japan) kann gezielt insbesondere nach 

registrierten Inhabern gesucht werden. 

 

 
Die Ergebnisliste führt erteilte Patente, in der Anmelde- 

phase befindliche und auch bereits zurückgewiesene Pa- 

tentanmeldungen auf. 
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Wählt man ein in der Ergebnisliste aufgeführtes Schutz- 

recht aus, gelangt man zur Übersichtsseite des Registerein- 

trags. Auf der Übersichtsseite sind die wichtigsten biblio- 

graphischen Daten aufgeführt, die regelmäßig im Rahmen 

der Due Diligence überprüft werden müssen. 
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Neben den bibliographischen Daten findet man auf der 

Übersichtsseite auch den Verweis zu einer Unterseite des 

Registereintrags, auf der sich Informationen zum Status des 

betroffenen Schutzrechts abrufen lassen. Anders als z.B. 

beim SIPO sind in der PAJ-Datenbank auch die Informatio- 

nen zum Rechtsstatus in englischer Sprache verfügbar und 

erlauben so eine unkomplizierte Überprüfung der im Rah- 

men der Due Diligence vom Verkäufer zur Verfügung ge- 

stellten Informationen. 

 

 
Darüber hinaus sind über die PAJ-Datenbank Maschinen- 

übersetzungen der jeweiligen japanischen Patente bzw. Pa- 

tentanmeldungen abrufbar. Zwar können die Maschinen- 

übersetzungen keine professionell erstellten Übersetzun- 

gen ersetzen, doch genügt ihre Heranziehung in der Regel, 

um den Inhalt der Patentschrift oberflächlich zu bestimmen. 

Dies dürfte indes gerade im Rahmen einer Due Diligence 

grundsätzlich ausreichend und vor allem kosteneffizient 

sein. 
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Sollte doch einmal eine Übersetzung von Dokumenten in 

asiatischen Sprachen notwendig sein, lassen sich erhebliche 

Kosteneinsparungen erzielen, wenn eine Übersetzung ins 

Englische angefordert wird. Beispielsweise ist die Spra- 

chenkombination Japanisch/Englisch bei Übersetzungsbü- 

ros erheblich häufiger anzutreffen als Japanisch/Deutsch, 

weshalb letztere in der Regel deutlich teurer und langwieri- 

ger ist. 

 
Sonstige Datenbanken 

 
Die Recherche in Datenbanken anderer Patentämter ist 

mittlerweile ebenfalls zu einem großen Teil komfortabel 

möglich. Noch immer gibt es aber unrühmliche Ausnahmen 

wie z. B. die Datenbanken des brasilianischen und des öster- 

reichischen Patentamts. 

Benötigt der potentielle Erwerber verlässliche Informa- 

tionen aus derartigen Jurisdiktionen, sollten Mitarbeiter der 

Zielgesellschaft bzw. deren Patentanwälte um Übermittlung 

aussagekräftiger Unterlagen gebeten werden. 
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KERNPUNKTE 

 

 Wesentliche Daten zu den technischen Schutzrech- 

ten sind heutzutage über die Online-Register der re- 

gionalen und nationalen Patentämter sowie der 

WIPO zugänglich. 

 Die in den Online-Registern abrufbare Information 

ist nicht in allen Fällen aktuell und sollte daher nur 

als Ausgangspunkt der Recherche bzw. Anhalts- 

punkt genutzt werden. 

 Bei der Prüfung regionaler Datenbanken (wie bspw. 

des EPO) muss in jedem Falle ein Abgleich mit den 

Daten der nationalen Datenbanken stattfinden, so- 

weit diese Eintragungen aufweisen. 
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Kapitel 3 

Überprüfung bibliographischer Daten 

 
Ausgangspunkt bei der Bewertung technischer Schutzrechte 

ist regelmäßig die Überprüfung bibliographischer Daten. Oft- 

mals wird dabei übersehen, dass die Überprüfung bibliogra- 

phischer Daten allein keinen sicheren Rückschluss auf die 

Rechtsinhaberschaft erlaubt. Zum Rechtsbestand eines 

Schutzrechts lässt sich den bibliographischen Daten gar 

nichts entnehmen. Die Überprüfung bibliographischer Daten 

kann einzig dem Zweck dienen, offensichtliche Probleme bzw. 

Widersprüche zu identifizieren, die sich bereits aus den nati- 

onalen bzw. regionalen Schutzrechtsregistern ergeben. 

 

Allgemeines 
 

Die Einschränkung der Due Diligence auf die Überprü- 

fung bibliographischer Daten birgt große Gefahren: Der Re- 

gisterstand ist nicht in jeder Jurisdiktion tagesaktuell und 

bietet insbesondere keine Gewähr dafür, dass die tatsächli- 

che Rechtslage abgebildet wird. Es kann also nicht ohne 

weiteres davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem 

registrierten Inhaber um den rechtlichen Inhaber des jewei- 

ligen Schutzrechts handelt. 

Aus diesem Grund sollten die Registerangaben mit der 

gebotenen Vorsicht gewürdigt und nur als Ausgangspunkt 

für die weitere Überprüfung der Schutzrechte gesehen wer- 
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den. Steht für die Überprüfung der Schutzrechte nur ein ge- 

ringes Budget zur Verfügung oder muss die Überprüfung in- 

nerhalb kürzester Zeit abgeschlossen werden, kann die Due 

Diligence natürlich zunächst darauf beschränkt werden, of- 

fensichtliche Widersprüche zwischen Registerinhalt und 

den vom Verkäufer zur Verfügung gestellten Informationen 

zu identifizieren und diese entsprechend zur Kenntnis zu 

bringen. 

Es bietet sich grundsätzlich an, die Schutzrechte zu- 

nächst in verschiedene Kategorien aufzuteilen. Dement- 

sprechend sollten beispielsweise die technischen Schutz- 

rechte in Gebrauchsmuster und Patente und die Patente in 

Patentanmeldungen und erteilte Patente unterteilt werden. 

Soweit keine ausdrücklichen Vorgaben bestehen, sollte 

die Überprüfung sich auf die Schutzrechte beschränken, für 

die im Datenraum entsprechende Informationen abrufbar 

zur Verfügung stehen. Sollten sich in den öffentlich zugäng- 

lichen Datenbanken beispielsweise des EPA oder des DPMA 

über Familienrecherchen oder über die Suche nach be- 

stimmten registrierten Inhabern weitere Schutzrechte 

identifizieren lassen, genügt regelmäßig ein bloßer Hinweis 

auf diese Schutzrechte im Due-Diligence-Bericht. Da die 

Überprüfung weiterer Schutzrechte mit zusätzlichem Ar- 

beitsaufwand verbunden ist, sollte zunächst entschieden 

werden, ob eine entsprechende Erhöhung des Budgets in 

Betracht kommt. 

Zur Überprüfung der bibliographischen Daten eines 

Schutzrechts sind alle vom Verkäufer zur Verfügung gestell- 
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ten relevanten Daten, insbesondere Anmelde-/Veröffentli- 

chungsnummer und Anmelde-/Veröffentlichungsdatum so- 

wie die Angaben zu Inhabern, Erfindern und Verlänge- 

rungsgebühren zu verifizieren. 

Darüber hinaus sollte bei Europäischen Patenten über- 

prüft werden, welche nationalen Schutzrechtsanteile noch 

in Kraft sind. Oftmals enthalten die vom Verkäufer zur Ver- 

fügung gestellten Auflistungen der Schutzrechte nur den 

Hinweis auf das erteilte Europäische Patent, ohne dass wei- 

tere Informationen zu den einzelnen Schutzrechtsanteilen 

enthalten sind. Dabei ist gerade die Reichweite des Europä- 

ischen Patents in einzelnen oder mehreren Mitgliedsstatten 

des EPÜ von Bedeutung, um festzustellen, ob die für den po- 

tentiellen Erwerber relevanten europäischen Jurisdiktio- 

nen abgedeckt werden. 

Entsprechend sollte auch bei PCT-Anmeldungen festge- 

stellt werden, in welchen Jurisdiktionen nationale Ertei- 

lungsverfahren gestützt auf die jeweilige PCT-Anmeldung 

eingeleitet worden sind und ob die Frist zur Einleitung na- 

tionaler Anmeldephasen noch läuft. 

Wie bereits eingangs ausgeführt, kommt der Überprü- 

fung bibliographischer Daten indes nur geringe Bedeutung 

zu. Denn die bibliographischen Daten erlauben in der Regel 

keinen Rückschluss auf den tatsächlichen Status des be- 

troffenen Schutzrechts. Dies ist insbesondere im Hinblick 

auf die Rechtsinhaberschaft von Belang (vgl. dazu den Ab- 

schnitt Rechtsinhaberschaft). Der Erwerb des Eigentums an 

einem Schutzrecht setzt in nahezu keiner Jurisdiktion  eine 
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Registereintragung voraus. Es ist daher grundsätzlich denk- 

bar und in der Praxis nicht selten der Fall, dass der im Re- 

gister eingetragene Inhaber nicht mit dem wahren Schutz- 

rechtsinhaber übereinstimmt. Deshalb sollte der potentielle 

Erwerber sich nicht mit der Feststellung zufriedengeben, 

dass die Zielgesellschaft jedenfalls im Register als Inhaberin 

eingetragen ist. Es bedarf vielmehr einer lückenlosen Legi- 

timationskette, welche die Zielgesellschaft nachweisen kön- 

nen sollte. 

 
Rechtsinhaberschaft 

 
Grundsätzliches 

 
Zunächst ist zu berücksichtigen, dass die Rechtsinhaber- 

schaft sich nicht abschließend auf Grundlage des Register- 

inhalts verifizieren lässt. Wie zuvor ausgeführt, kann in den 

meisten Jurisdiktionen die Übertragung von Schutzrechten 

erfolgen, ohne dass die Übertragung im Register nachvoll- 

zogen werden muss. Dementsprechend wird die Paten- 

tübertragung zum Beispiel in Deutschland nur auf Antrag in 

die Patentrolle eingetragen (vgl. § 30 Abs. 2 PatG). 

Der Registereintragung kommt also grundsätzlich keine 

konstituierende, sondern lediglich deklaratorische Wir- 

kung zu. Anders ist dies z.B. in Russland und China. Dort ist 

die Übertragung des Eigentums an Schutzrechten erst mit 

der Eintragung des neuen Inhabers in das Patentregister ab- 

geschlossen. In diesen Jurisdiktionen kommt dem Regis- 

terinhalt daher eine wesentlich größere Bedeutung zu. 
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Die Feststellung des tatsächlichen Rechtsinhabers ist 

notwendig, da ein gutgläubiger (lastenfreier) Erwerb der 

Patentanmeldung bzw. des erteilten Patents vom im Regis- 

ter eingetragenen Nichtberechtigten nicht möglich ist. 

Behauptet der Verkäufer, dass er bzw. die Zielgesell- 

schaft Rechtsinhaber eines Schutzrechts sei und folgt die 

Rechtsinhaberschaft weder aus der Patentschrift noch aus 

der Patentrolle, sollte der potentielle Erwerber daher 

grundsätzlich die Vorlage aller Verträge bzw. schriftlicher 

Erklärungen über den Rechtsübergang verlangen. Nur so 

lässt sich die gesamte Rechtekette abbilden und der tatsäch- 

liche Rechtsinhaber abschließend ermitteln. 

Um etwaigen Unsicherheiten zu begegnen, wird der po- 

tentielle Erwerber in der Regel ohnehin eine Klausel in den 

 
Praxishinweis 

Es stellt folglich ein Haftungsrisiko dar, wenn 

dem potentiellen Erwerber nur gestützt auf die 

Registerinhalte Angaben zum Rechtsinhaber ge- 

macht werden. Sollte eine abschließende Fest- 

stellung des tatsächlichen Rechtsinhabers nicht 

in Betracht kommen, muss der potentielle Erwer- 

ber daher immer darauf hingewiesen werden, 

dass aufgrund der Registerangaben eine sichere 

Identifizierung des Rechtsinhabers nicht möglich 

ist. In den Übertragungsvertrag sollten entspre- 

chende Zusicherungen aufgenommen werden. 
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SPA/APA aufnehmen, in welcher der Verkäufer versichert, 

dass keine Übertragungen stattgefunden haben, die bisher 

nicht im Register eingetragen sind. Es sollte dem potentiel- 

len Erwerber indes immer deutlich gemacht werden, dass 

eine solche Klausel grundsätzlich nicht den Verlust von für 

rechtsbeständig gehaltenen Schutzrechten aufwiegt. Die 

Unsicherheiten bei der Frage der Rechtsinhaberschaft soll- 

ten bei der Kaufpreisbestimmung berücksichtigt werden. 

 
Mehrere Inhaber 

 
Besonderer Klärungsbedarf besteht in Fällen einer Pa- 

tentinhabergemeinschaft, in denen zwei oder mehr Erfin- 

der bzw. zwei oder mehr registrierte Rechtsnachfolger als 

Inhaber eines Schutzrechts registriert sind (vgl. z.B. § 6 S. 2 

PatG) oder in denen sonstige Anhaltspunkte für das Vorlie- 

gen einer Inhabergemeinschaft bestehen. 

In diesen Konstellationen ist zunächst stets zu klären, ob 

zwischen den (registrierten) Inhabern vertragliche Verein- 

barungen getroffen worden sind. Dies können beispiels- 

weise Kooperationsvereinbarungen sein, wie sie zwischen 

Unternehmen und Forschungseinrichtungen wie Universi- 

täten oder Fachhochschulen üblich sind. 

Liegen vertragliche Vereinbarungen vor, ist im Wege der 

Auslegung zu ermitteln, ob zwischen den Vertragsparteien 

eine Gesellschaft besteht. Ist das der Fall, richten die Rechts- 

verhältnisse an dem Patent sich alleine nach den entspre- 

chenden vertraglichen Vereinbarungen. 
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Bestehen dagegen keine vertraglichen Vereinbarungen, 

liegt in der Regel eine Bruchteilsgemeinschaft im Sinne der 

§§ 741 ff. BGB vor, so dass die entsprechenden Regelungen 

über die Bruchteilsgemeinschaft Anwendung finden. 

Die Übertragung des jeweiligen Miteigentumsanteils ist 

grundsätzlich ohne Zustimmung der anderen Miteigentü- 

mer möglich. Der Übertragungsempfänger tritt dann an- 

stelle des bisherigen Eigentümers in die Bruchteilsgemein- 

schaft ein und kann das Patent genauso wie der ursprüngli- 

che Miteigentümer verwerten. 

Hinsichtlich der Verwertungsmöglichkeiten bestehen 

indes Einschränkungen. So können beispielsweise ohne Zu- 

stimmung der jeweils anderen Miteigentümer keine Lizen- 

zen erteilt werden. Anders ist dies in den USA, wo Patente 

auch ohne Zustimmung der anderen Mitinhaber lizenziert 

werden können. 

Daher sollte das Vorliegen mehrerer Inhaber gerade im 

Fall von US-Patenten sorgfältig geprüft werden, um auszu- 

schließen, dass andere Miteigentümer eventuell Lizenzen 

an Wettbewerber des potentiellen Erwerbers erteilen und 

so die Verwertungsmöglichkeiten und die strategischen 

Planungen in den USA entscheidend beeinflussen können. 

 
Anmeldung durch Erfinder in den USA 

 
Patentanmeldungen werden in den USA regelmäßig von 

den Erfindern eingereicht. Dies hat zur Folge, dass zunächst 

der bzw. die jeweiligen Erfinder Rechtsinhaber der Patent- 

anmeldung bzw. des später erteilten Patents werden.    Die 
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Übertragung eines solchen Schutzrechts könnte daher nur 

der als Inhaber eingetragene Erfinder vornehmen, nicht da- 

gegen der Verkäufer bzw. die Zielgesellschaft. 

In der Regel überträgt der Erfinder seine Rechte jedoch 

auf das Unternehmen, für das er die Erfindung zum Patent 

angemeldet wird. Die Übertragung erfolgt dabei oftmals be- 

reits zu Beginn des Patenterteilungsverfahrens durch Ein- 

reichung einer separaten Erklärung beim USPTO oder durch 

Angabe der entsprechenden Informationen im An- 

meldeformular, wie in der Folge auszugsweise dargestellt. 

 

 

 
Die Übertragungserklärung muss von allen Erfindern 

unterzeichnet werden, unabhängig davon, wie groß deren 

jeweiliger Anteil an der Erfindung ist. Die Übertragung des 
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Schutzrechts wird im Register nachvollzogen und der Über- 

tragungsempfänger als Rechtsnachfolger eingetragen. 

Die entsprechenden Übertragungsschritte können bei je- 

der Patentanmeldung bzw. bei jedem Patent im Register ab- 

gerufen werden. Stellt sich im Laufe der Due Diligence her- 

aus, dass noch nicht jeder Erfinder seinen Anteil auf den 

Verkäufer bzw. die Zielgesellschaft übertragen hat, sollte 

dies im Due-Diligence-Bericht entsprechend berücksichtigt 

werden. Der Verkäufer sollte aufgefordert werden sicherzu- 

stellen, dass die Übertragung der Rechte auf die Zielgesell- 

schaft vor Abschluss der Verhandlungen sichergestellt wird. 

 
Identifizierung von Belastungen 

 
Zusätzlich zu der bloßen Verifizierung der bibliographi- 

schen Daten sollte im Rahmen der Due Diligence auch im- 

mer überprüft werden, ob die Schutzrechte frei von Belas- 

tungen sind. 

In zahlreichen Jurisdiktionen, beispielweise in den USA 

oder in UK, werden Belastungen ins Patentregister einge- 

tragen und können unproblematisch auf der Internetseite 

des jeweiligen Registers abgerufen werden. Beispielsweise 

ist in den USA eine Überprüfung unter der Adresse 

http://assignment.uspto.gov/ möglich. 

In jedem Fall sollte der Verkäufer bestätigen, dass ggf. 

bestehende Belastungen bzw. Sicherheiten rechtzeitig ab- 

gelöst werden und die entsprechende Eintragung der Ablö- 

sung im Register beantragt wird. 

http://assignment.uspto.gov/
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Rechte von Arbeitnehmererfindern 
 

Das Bestehen etwaiger Rechte von Arbeitnehmererfin- 

dern wird bei Due-Diligence-Prüfungen oftmals nicht oder 

nur unzureichend geprüft. Dabei bergen gerade die Prob- 

leme im Zusammenhang mit Arbeitnehmererfindungen 

großes Konfliktpotential. Es sollte daher zumindest immer 

sichergestellt sein, dass Erfindungen wirksam in Anspruch 

genommen oder die an den Erfindungen bestehenden 

Rechte auf andere Weise vollständig auf den Verkäufer bzw. 

die Zielgesellschaft übertragen worden sind. 

Im Hinblick auf Erfinder, deren Arbeitsvertrag nach 

deutschem Recht zu beurteilen ist, spielt insbesondere die 

wirksame Inanspruchnahme von Diensterfindungen eine 

große Rolle (vgl. zu weiteren Problemen im Zusammenhang 

mit Arbeitnehmererfindungen Kapitel 9). Hierbei ist zwi- 

schen Erfindungen zu unterscheiden, welche dem Arbeitge- 

ber vor bzw. ab dem 1. Oktober 2009 gemeldet worden sind. 

Für Erfindungen, welche der Erfinder dem Arbeitgeber 

bis zum 30. September 2009 gemeldet hat, gilt Folgendes: 

Der Arbeitgeber musste innerhalb von 4 Monaten ab dem 

Zeitpunkt des Eingangs der Erfindungsmeldung die Rechte 

an der Erfindung an sich ziehen. Hierzu musste er die sog. 

Inanspruchnahme der Erfindung erklären (vgl. § 6 f. Arb- 

nErfG). Hat der Arbeitgeber die Inanspruchnahme nicht in- 

nerhalb dieser viermonatigen Frist erklärt, sind die Rechte 

an der Erfindung beim Arbeitnehmer verblieben. Das Feh- 

len einer wirksamen Inanspruchnahme kann im schlimms- 

ten Fall dazu führen, dass der Erfinder die Herausgabe eines 
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vom Arbeitgeber angemeldeten und bereits erteilten Pa- 

tents verlangen (Vindikationsklage) sowie darüberhinaus- 

gehende Ansprüche beispielsweise auf Unterlassung und 

Schadensersatz gestützt auf das dann herausgegebene Pa- 

tent gegen den Arbeitgeber geltend machen kann. 

Für Erfindungen, welche der Erfinder dem Arbeitgeber 

ab dem 1. Oktober 2009 gemeldet hat, gelten die vorge- 

nannten Ausführungen nicht. Seit dem Zeitpunkt gilt die In- 

anspruchnahme als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Erfin- 

dung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang 

der Erfindungsmeldung ausdrücklich freigibt. Mit der Inan- 

spruchnahme entstehen allerdings dem Grunde nach Ver- 

gütungsansprüche des Arbeitnehmererfinders gegen den 

Arbeitgeber (vgl. § 8 ArbnErfG). Zudem ist der Arbeitgeber 

nach der Erfindungsmeldung zur unverzüglichen Schutz- 

rechtsanmeldung verpflichtet. 

Vor diesem Hintergrund sollte der Verkäufer immer 

dazu aufgefordert werden, Informationen dahingehend zur 

Verfügung zu stellen, ob Erfindungen wirksam in Anspruch 

genommen und etwaige Vergütungsansprüche erfüllt wor- 

den sind. Darüber hinaus sollte eine Aufstellung der Vergü- 

tungsansprüche verlangt werden, die zukünftig noch anfal- 

len könnten. In diesem Zusammenhang kann es grundsätz- 

lich hilfreich sein, sich umfassende Informationen zum 

grundsätzlichen Vergütungssystem zur Verfügung  stellen 

zu lassen. Dies gilt insbesondere, wenn – wie es in der Praxis 

häufig – passiert, der Erwerber Vergütungspflichten gegen- 

über Arbeitnehmern übernehmen soll. 
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Überprüfung der beanspruchten Priorität 
 

Bei der Auswertung von Patentanmeldungen und Paten- 

ten sollte auch immer ein Blick auf die ggf. in Anspruch ge- 

nommene Priorität geworfen werden. 

Hat der Anmelder für eine Erfindung bereits im In- oder 

Ausland ein Patent angemeldet, so kann er innerhalb der 

Prioritätsfrist von 12 Monaten für die zweite Anmeldung die 

Priorität der Voranmeldung beanspruchen. Die Inan- 

spruchnahme der Priorität hat zur Folge, dass die zweite 

Anmeldung den Zeitrang der ersten Anmeldung erhält. 

Dadurch ist es möglich, die Entgegenhaltung von Stand der 

Technik, der zwischen dem Anmeldetag der ersten und der 

zweiten Anmeldung veröffentlicht wurde, auszuschließen. 

Zeigt sich im Rahmen einer Due Diligence, dass eine Pri- 

orität nicht wirksam in Anspruch genommen worden ist, 

sollte darauf entsprechend im Due-Diligence-Bericht hinge- 

wiesen werden. Denn durch eine unwirksame Inanspruch- 

nahme der Priorität könnten sich erhebliche Zweifel an der 

Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts ergeben, was letzt- 

lich erhebliche Risiken in möglichen Einspruchs- bzw. Nich- 

tigkeitsverfahren gegen das Patent begründet. 

Für die wirksame Inanspruchnahme der Priorität müs- 

sen insbesondere die folgenden Voraussetzungen erfüllt 

werden: 

Sind Prioritäts- und Nachanmelder nicht identisch, ist er- 

forderlich, dass das Prioritätsrecht (nicht bloß die Priori- 

tätsanmeldung) innerhalb der Prioritätsfrist auf den Nach- 

anmelder übertragen wurde. 
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Zudem muss die bereits erwähnte zwölfmonatige Priori- 

tätsfrist eingehalten worden sein und die mit der Nachan- 

meldung beanspruchte Erfindung der mit dem Prioritäts- 

recht beanspruchten Erfindung entsprechen. Hierbei ist 

also ein Vergleich der Offenbarungsgehalte der Nachanmel- 

dung und der Prioritätsanmeldung erforderlich. 

Darüber hinaus muss die frühere Anmeldung die erste 

Anmeldung gewesen sein, die für dieselbe Erfindung, auf die 

sich Nachanmeldung bezieht, eingereicht wurde. Vorausset- 

zung ist also, dass der betreffende Gegenstand nicht in einer 

noch früheren Anmeldung offenbart ist. 

 
Verlängerungsgebühr 

 
In der überwiegenden Anzahl der Fälle enthalten die 

vom Verkäufer zur Verfügung gestellten Informationen kei- 

nen Hinweis auf zukünftig anfallende Verlängerungsgebüh- 

ren bzw. auf die entsprechenden Zahlungsfristen. Dies birgt 

jedoch erhebliche Risiken, da das Versäumen der Zahlungs- 

frist bzw. etwaiger Nachholungsfristen (sog. grace periods) 

bewirkt, dass Anmeldungen verfallen und erteilte Patente 

für die Zukunft erlöschen (vgl. z.B. § 20 Abs. 1 Ziff. 3 PatG). 

Daher sollten in jedem Fall die Registerangaben zur Zah- 

lung der Verlängerungsgebühren ausgewertet und entspre- 

chende Auffälligkeiten, z.B. kurzfristig ablaufende Zah- 

lungsfristen bzw. ggf. bestehende Nachholungsfristen in den 

Due-Diligence-Bericht aufgenommen werden. 

In den meisten Jurisdiktionen sind die Verlängerungsge- 

bühren jährlich zu entrichten. In Deutschland berechnet die 
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Fälligkeit sich wie folgt: Die Jahresgebühren sind jeweils für 

die folgende Schutzfrist am letzten Tag des Monats fällig, der 

dem Anmeldemonat entspricht (Beispiel: Anmeldetag 

15.06.2009, Fälligkeit der 3. Jahresgebühr 30.06.2011). 

Anders ist die Regelung dagegen in den USA. Dort erfolgt 

die Verlängerung grundsätzlich nach 3½, 7½ und 11½ Jah- 

ren nach Erteilung. Die Verlängerung der vorgenannten 

Fristen um 6 Monate ist gegen Zahlung einer gesonderten 

Gebühr möglich. Der genaue Ablauf der Zahlungsfrist lässt 

sich in den USA unter https://fees.uspto.gov/Maintenan- 

ceFees ermitteln. 

Zur Sicherheit kann es sich zudem anbieten, vom Ver- 

käufer Nachweise über die Zahlung der jeweils letzten Ver- 

längerungsgebühr anzufordern. Hierbei ist entgegen der 

üblichen Praxis davon abzuraten, sich alleine mit der Bestä- 

tigung zufrieden zu geben, dass alle Verlängerungsgebüh- 

ren gezahlt worden seien. 

 
Schutzdauer 

 
Häufig enthalten die vom Verkäufer zur Verfügung ge- 

stellten Unterlagen keinen Hinweis auf die verbleibende 

Schutzdauer der Schutzrechte, sondern beschränken sich 

darauf, das Anmelde- und Erteilungsdatums anzugeben. 

Stellt sich im Rahmen der Due Diligence heraus, dass das 

jeweils zu prüfende Schutzrecht erwartungsgemäß noch in 

Kraft ist, ist die verbleibende Schutzdauer in der Regel un- 

kompliziert zu ermitteln. Die Laufzeit von Patenten ist mitt- 
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lerweile weltweit weitgehend harmonisiert worden und be- 

trägt 20 Jahre ab dem Anmeldetag (vgl. z.B. § 16 PatG). Hier- 

bei sollte beachtet werden, dass das jeweilige Patent seine 

Schutzwirkung aber grundsätzlich erst mit der Veröffentli- 

chung seiner Erteilung entfaltet (vgl. § 58 Abs. 1 S. 2 PatG). 

Dies hat zur Folge, dass die effektive Schutzdauer immer 

kürzer ist als die tatsächliche Laufzeit des Patents. 

 
Schutzdauer von US-Patenten 

 
Eine Besonderheit besteht bei der Schutzdauer von US- 

Patenten. Für US-Patente, die vor dem 8. Juni 1995 angemel- 

det wurden, gilt Folgendes: Die Laufzeit beträgt 20 Jahre ab 

Einreichung der Anmeldung oder 17 Jahre ab Erteilung, ab- 

hängig davon, welche Berechnung zu einer längeren Patent- 

laufzeit führt. Da Patente regelmäßig erst nach mehr als drei 

Jahren ab Einreichung der Anmeldung erteilt werden, be- 

ginnt die Laufzeit für US-Patente, die vor diesem Stichtag 

angemeldet worden sind, 17 Jahre nach deren Erteilung. 

Für US-Patente, die am oder nach dem 8.6.1995 ange- 

meldet wurden, beträgt die Laufzeit dagegen einheitlich 20 

Jahre ab Einreichung der Anmeldung. Jedoch müssen bei der 

Bestimmung der Laufzeit zahlreiche Faktoren berück- 

sichtigt werden, die zu einer Laufzeitverlängerung führen 

können. Die Laufzeitbestimmung hängt z.B. ab von der Art 

der Patentanmeldung und dem Einreichungs- und Ertei- 

lungsdatum. Zudem kommt eine Anpassung oder Verlänge- 

rung der Patentlaufzeit nach 35 U.S.C. § 154 oder § 156 in 

Betracht. Danach kann es zu einer Verlängerung unter an- 

derem bei amtsseitigen Verzögerungen kommen, z.B., wenn 
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das USPTO für das Erteilungsverfahren länger als drei Jahre 

benötigt oder auf Stellungnahmen des Patentanmelders 

nicht innerhalb vorgegebener Fristen reagiert. 

Zwar stellt das USPTO ein Berechnungsprogramm zur 

Ermittlung der Laufzeit von US-Patenten zur Verfügung 

(vgl. http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/ 

patent-term-calculator), doch ist es in Zweifelsfällen rat- 

sam, erfahrene US-Anwälte zu konsultieren. 

 
Berücksichtigung von PCT-Anmeldungen 

 
PCT-Anmeldungen können beim DPMA, EPA oder bei der 

WIPO eingereicht werden und dienen als Grundlage für die 

Einleitung nationaler oder regionaler Patentanmeldungen. 

Anders als nationale und regionale Patente besitzen PCT- 

Anmeldungen keine Laufzeit im engeren Sinne. 

Dies bedeutet allerdings nicht, dass PCT-Anmeldungen 

bei der Due Diligence unberücksichtigt bleiben sollten. 

Denn ihnen kommt insbesondere noch dann wirtschaftliche 

Bedeutung zu, wenn auf ihrer Grundlage die Einleitung wei- 

terer nationaler bzw. regionaler Phasen möglich ist. Die Ein- 

leitung solcher nationaler bzw. regionaler Phasen ist nicht 

zeitlich unbegrenzt möglich. Vielmehr hat der Inhaber der 

PCT-Anmeldung nur 30 Monate ab Einreichung der PCT-An- 

meldung Zeit (bzw. 31 Monate bei Anmeldung eines Euro- 

päischen Patents). 

Im Rahmen der Due Diligence sollte also auf solche PCT- 

Anmeldungen, bei denen die vorgenannten Fristen noch 

nicht abgelaufen sind, hingewiesen werden. Der potentielle 

http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/


71  

 

Erwerber kann dann prüfen, ob für seine strategische Aus- 

richtung die Einleitung nationaler bzw. regionaler Phasen 

sinnvoll und/oder notwendig ist. 

 
Territorium 

 
Der Patentschutz ist territorial beschränkt. Er erstreckt 

sich nur auf die Jurisdiktion, für die das Patent erteilt wurde. 

Daher sollte im Due-Diligence-Bericht, soweit es entspre- 

chende Vorgaben des potentiellen Erwerbers oder Anhalts- 

punkte dafür gibt, dass dem potentiellen Erwerber eine be- 

stimmte territoriale Abdeckung wichtig ist, aufgenommen 

werden, für welche Bestimmungsländer bei regionalen Pa- 

tentanmeldungen Schutz beansprucht wurde und in wel- 

chem Territorium tatsächlich Patentschutz besteht. 

Die Überprüfung ist insbesondere bei Europäischen Pa- 

tentanmeldungen unkompliziert möglich. Die Auswahl der 

jeweils benannten Vertragsstaaten ergibt sich schon aus der 

Patentschrift. Zudem kann der aktuelle Status anhand der 

Angaben und Verweise im EPO Patentregister nachvollzo- 

gen werden. Zur Sicherheit sollten die dort aufgeführten 

Angaben zum Status der nationalen Schutzrechtsanteile an- 

hand der nationalen Registerstände überprüft werden. 

Ist bei regionalen Schutzrechten das Erteilungsverfah- 

ren noch nicht abgeschlossen oder läuft bei PCT-Anmeldun- 

gen die Frist zur Einreichung nationaler bzw. regionaler 

Phasen noch, kann der potentielle Erwerber auf die Mög- 

lichkeit der Erweiterung des territorialen Schutzbereichs 

hingewiesen werden. 
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Bei laufenden Anmeldungen für Europäische Patente ist 

hierbei zunächst zu prüfen, ob die sogenannte Benennungs- 

gebühr noch aussteht. Die Benennungsgebühr wird mit Ver- 

öffentlichung des europäischen Rechercheberichts, der in 

der Regel 18 Monate nach Einreichung der Anmeldung fer- 

tiggestellt ist, fällig und ist innerhalb von sechs Monaten ab 

diesem Tag zu entrichten. Sollte die Benennungsgebühr 

noch nicht gezahlt worden sein, kann die ursprüngliche 

Strategie des Anmelders im Hinblick auf die Benennung von 

Vertragsstaaten, für das Europäische Patent erteilt werden 

soll, geändert werden. Der potentielle Erwerber könnte 

dann diejenigen Vertragsstaaten aufnehmen, die für die 

Umsetzung seiner Strategie relevant sind. 

Bei PCT-Anmeldungen ist zu prüfen, in welchen Jurisdik- 

tionen bzw. Regionen bereits Anmeldeverfahren auf Grund- 

 
Praxishinweis 

Gemäß Art. 79 EPÜ gelten im Antrag auf Ertei- 

lung eines europäischen Patents alle Vertrags- 

staaten als benannt, die dem EPÜ bei Einrei- 

chung betroffenen Patentanmeldung angehören. 

Eine nachträgliche Benennung einzelner Ver- 

tragsstaaten kommt daher nur in Betracht, wenn 

der Patentanmelder sich gegen die Benennung 

aller Vertragsstaaten entschieden hat. 
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lage der Grundlage der PCT-Anmeldungen eingeleitet wor- 

den sind und ob die Frist zur Einleitung nationaler bzw. re- 

gionaler Anmeldephasen noch läuft. 

 
Patentanmeldungen 

 
Bei der Auswertung von Informationen, die der Verkäu- 

fer zu Patentanmeldungen zur Verfügung stellt, ist zunächst 

zu berücksichtigen, dass Patentanmeldungen sich häufig 

nicht in den Datenbanken der Patentbehörden finden las- 

sen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Patentanmeldun- 

gen generell erst 18 Monate nach Einreichung der Anmelde- 

unterlagen veröffentlicht werden (vgl. z.B. § 31 Abs. 2 PatG). 

Daher sollten Unterlagen von Patentanmeldungen, de- 

ren Anmeldetag noch keine 18 Monate zurückliegt, sowie 

die zugehörige Korrespondenz zwischen Patentanmelder 

und der jeweiligen Patentbehörde beim Verkäufer angefor- 

dert werden. Entsprechend sollte auch bei Patentanmel- 

dungen vorgegangen werden, deren Anmeldetag zwar 

schon länger als 18 Monate zurückliegt, die dennoch nicht 

im Patentregister abrufbar sind. 
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Praxishinweis 

Beim Verkäufer sollten auch Informationen zu 

Schutzrechtsanmeldungen und dazu vorgenom- 

menen Recherchen angefragt werden, die mitt- 

lerweile fallengelassen wurden. In der Praxis 

kommt es durchaus vor, dass solche Anmeldun- 

gen nach dem Erhalt eines ungünstigen Recher- 

cheergebnisses, aber noch vor Veröffentlichung 

der Anmeldung zurückgenommen werden. 

Reicht der Patentanwalt beispielsweise eine 

gleichlautende Gebrauchsmusteranmeldung ein, 

kann das ungünstige Rechercheergebnis mit die- 

ser nicht mehr in Verbindung gebracht werden. 

Für die Beurteilung der Validität der Gebrauchs- 

musteranmeldung ist dieses Rechercheergebnis 

aber unbedingt zu beachten. 
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KERNPUNKTE 

 

 Die Überprüfung bibliographischer Daten sollte im 

Rahmen einer Due Diligence lediglich der Ausgangs- 

punkte für weitere Prüfungen sein. 

 Die bibliographischen Daten erlauben in der Regel 

keine gesicherten Erkenntnisse zum Bestand und 

zur Inhaberschaft der betroffenen Rechte. 

 Rechte von Arbeitnehmererfindern lassen sich aus 

den bibliographischen Daten nicht ableiten. 

 Anfallende Verlängerungsgebühren können in den 

Registerdatenbanken festgestellt werden. 
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TEIL III 

WERTHALTIGKEIT EIGENER RECHTE 
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Kapitel 4 

Sachlicher Schutzumfang 

 
Der Schutzgegenstand und der Schutzumfang des Patents wer- 

den durch die Patentansprüche bestimmt. Die Patentansprü- 

che legen also fest, welche technische Lehre unter Schutz steht. 

Erst die Analyse der Patentansprüche unter Berücksichtigung 

der jeweiligen nationalen Rechtsprechung in dem Bestim- 

mungsland des Patents ermöglicht es daher, den Schutzbereich 

des Patents zu bestimmen und eine Aussage darüber zu treffen, 

ob die strategischen Zielsetzungen des potentiellen Erwerbers 

sich mit Hilfe des Patentportfolios verwirklichen lassen. 

 

Zwar kommt der umfassenden Auswertung der Patentan- 

sprüche große Bedeutung zu. Jedoch wird die dafür erforder- 

liche vertiefte Analyse der Patentansprüche in der Regel 

selbst dann sowohl zeitlich als auch im Hinblick auf das zur 

Verfügung stehende Budget eine Herausforderung darstel- 

len, wenn sie auf die besonders relevanten Schutzrechte be- 

schränkt wird. 

Deshalb ist ein enger Kontakt mit dem potentiellen Erwer- 

ber und – soweit vorhanden – mit dessen Mitarbeitern der je- 

weiligen Patent- bzw. Fachabteilungen unumgänglich. Nur so 

lässt sich überprüfen, ob die Patentansprüche jedenfalls der 

besonders relevanten Schutzrechte den benötigten Schutz 

gewährleisten. 
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In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu klären, ob 

Wettbewerber ihre Produkte bzw. Verfahren ohne großen 

Aufwand alternativ gestalten können, um so aus dem Schutz- 

bereich des betroffenen Patents zu gelangen. 

Um diese Prüfung zu ermöglichen, sollte der Verkäufer alle 

ihm vorliegenden technischen Unterlagen, die bei der 

Entwicklung der jeweiligen Erfindung ausgearbeitet worden 

sind, zur Verfügung stellen, so dass diese gegebenenfalls un- 

ter Beauftragung externer Patentanwälte oder anderer tech- 

nischer Fachleute analysiert werden können. 

Die Analyse sollte sich insbesondere darauf konzentrieren 

festzustellen, ob die beanspruchte Merkmalskombination so 

abstrakt formuliert ist, dass eine Umgehungslösung nur 

schwer gefunden werden kann. Lag der Formulierung des Pa- 

tentanspruchs ein konkretes Produkt zugrunde, das der Pa- 

tentanmelder eventuell selbst auf dem Markt platzieren und 

durch die Patentanmeldung schützen wollte, ist der durch 

den Patentanspruch vermittelte Schutzbereich oft sehr eng. 
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Analyse des wortsinngemäßen Schutzumfangs 
 

Ausgangspunkt für die Bestimmung des Schutzumfangs 

ist in der Regel der Wortsinn der Patentansprüche. Techni- 

sche Lösungen, die unter den Wortsinn der Patentansprü- 

che fallen, machen in aller Regel von der patentierten Lehre 

Gebrauch. 

Die Prüfung des Schutzrechts in der Due Diligence sollte 

sich in diesem Zusammenhang auf die Ermittlung des Wort- 

sinnes konzentrieren. Ziel dieser Prüfung ist die Erkenntnis, 

 
Praxishinweis 

Sind die Patentansprüche zu konkret und daher 

sehr eng gefasst und ist das Patent noch nicht er- 

teilt, sollte geprüft werden, ob die Anmeldeunter- 

lagen eine Erweiterung der Patentansprüche er- 

möglichen. 

Hierfür müssen zunächst die limitierenden An- 

spruchsmerkmale identifiziert werden. Anschlie- 

ßend ist zu prüfen, ob z.B. die Beschreibung oder 

die Figuren der Patentanmeldung eine über den 

Patentanspruch in seiner bisherigen Fassung 

hinausgehende Merkmalsformulierung zulassen. 

Ggf. kann die Einreichung sogenannter Teilungs- 

anmeldungen erforderlich sein. 
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welche technische Lösung nach dem Wortsinn des Pa- 

tentanspruchs, wie er sich dem Fachmann darstellt, ge- 

schützt sein soll. 

Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass die Formu- 

lierung des Patentanspruchs keine unauflösbaren Wider- 

sprüche aufweist und die Formulierung der im Patentan- 

spruch verwendeten Anspruchsmerkmale möglichst ein- 

deutig ist. Die Praxis zeigt zwar das Bestreben der Verlet- 

zungsgerichte, Widersprüche durch Heranziehung der Pa- 

tentbeschreibung und der Zeichnungen aufzulösen. Verblei- 

bende Zweifel bei der Auslegung gehen jedoch in der Regel 

zu Lasten des Patentinhabers. 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die For- 

mulierung der Anspruchsmerkmale immer vor dem Hinter- 

grund der Patentbeschreibung zu verstehen ist. Nach gefes- 

tigter Rechtsprechung bildet das Patent mit seiner Be- 

schreibung sein „eigenes Lexikon“. Das hat zur Folge, dass 

scheinbar feststehenden Begrifflichkeiten nicht ohne Wei- 

teres die ihnen ansonsten zukommenden Bedeutung beizu- 

messen ist. Vielmehr muss die Prüfung in einem ersten 

Schritt am Patent selbst ansetzen. Ergibt sich daraus, dass 

ein im Patentanspruch verwendeter Begriff abweichend 

von der ihm üblicherweise zukommenden Bedeutung zu 

verstehen ist, hat diese abweichende Bedeutung den Vor- 

rang. 
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Analyse von technischen Abweichungsmöglichkeiten 
 

Ausgehend von dem festgestellten Wortsinn muss in ei- 

nem zweiten Schritt geprüft werden, in welchem Umfang 

technisch und wirtschaftlich relevante Lösungen umsetzbar 

sind, die nicht von diesem Wortsinn erfasst werden. Diese 

Prüfung soll an einem Beispiel plausibel werden: 

Man stelle sich vor, die geschützte Erfindung betrifft ein 

Kraftfahrzeug, das durch einen Verbrennungsmotor ange- 

trieben wird. Der Patentanspruch schützt ein solches Fahr- 

zeug, bei dem der Motor im Frontbereich des Fahrzeugs an- 

gebracht ist. Die Prüfung von Umgehungslösungen sollte 

beispielsweise folgende Konstellationen umfassen: 

 Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, 

die im Heckbereich angebracht sind, 

 Kraftfahrzeuge mit Motoren, die im Frontbe- 

reich angebracht sind, wobei die Motoren 

elektrisch betrieben werden, 

 Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, 

die im Frontbereich angebracht sind, wobei 

die Fahrzeuge vorrangig durch einen weite- 

ren Elektromotor angetrieben werden (Hyb- 

rid-System). 

Stellt sich heraus, dass diese Umgehungslösungen wirt- 

schaftlich von geringem Interesse sind, z.B., weil die techni- 

sche Umsetzung weitaus komplexer und damit teurer ist, 

weil es keinen nennenswerten Markt für diese Umgehungs- 

lösungen  gibt  oder  weil  der  verbleibende  Markt  für  die 
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wortsinngemäße Lösung hinreichend groß bleiben wird, 

muss die Prüfung an dieser Stelle nicht weiter fortgesetzt 

werden. Allerdings sollte in den Due-Diligence-Bericht ein 

Hinweis auf mögliche Umgehungslösungen aufgenommen 

werden. 

Sollten allerdings Umgehungslösungen in einem wirt- 

schaftlich relevanteren Umfang bestehen, ist zu prüfen, ob 

und in welchem Umfang diese Umgehungslösungen patent- 

rechtlich aufgefangen werden können. 

Ein Ausgangspunkt dieser Prüfung ist die sog. patent- 

rechtliche Äquivalenz. Der Schutzbereich eines Patents bzw. 

eines Gebrauchsmusters umfasst auch die Verwirkli- chung 

der geschützten Lehre mit äquivalenten Mitteln. Eine 

technische Lösung verwirklicht einen Patentanspruch dann 

mit äquivalenten Mitteln, wenn diese technische Lösung 

 objektiv gleichwirkend mit der patentierten 

Lösung ist, 

 durch den Fachmann zum Prioritätszeitpunkt 

des Schutzrechts auffindbar war, und 

 an der Lehre des Patentanspruchs orientiert 

ist. 

Die Rechtsprechung ist in Fragen der patentrechtlichen 

Äquivalenz zuletzt zurückhaltend gewesen und hat die Inte- 

ressen der Allgemeinheit an der Rechtssicherheit betont. 

Jede Beurteilung patentrechtlicher Äquivalenz setzt eine 

Abwägung zwischen den Interessen des Patentinhabers an 

einer möglichst umfassenden Entlohnung für seinen Beitrag 

zum Stand der Technik auf der einen und den Interessen der 



85  

 

Allgemeinheit an der rechtssicheren Vorhersehbarkeit der 

patenrechtlich gesetzten Grenzen wirtschaftlicher Betäti- 

gung auf der anderen Seite voraus. Diese Abwägung muss 

immer vor dem Hintergrund des konkreten Schutzrechtes 

und des fachmännischen Verständnisses stattfinden, was in 

jedem Fall fundierte patentrechtliche Expertise auf der Ba- 

sis erheblicher Prozesserfahrung voraussetzt. Für die Ein- 

schätzung von Auslandssachverhalten sollten zudem in der 

jeweiligen Jurisdiktion erfahrene Kollegen hinzugezogen 

werden. 

 
Persönliche und territoriale Reichweite des Schutzes 

 
Teil der Überprüfung sollte auch die Frage sein, inwie- 

weit die bestehenden oder angemeldeten Schutzrechte über 

die wortsinngemäßen und äquivalenten Lösungen hin- aus 

Schutz z.B. bei Auslandsberührung und beim Zusam- 

menwirken mehrere Wettbewerber bieten können. Auch 

dies soll an einem Beispiel deutlich gemacht werden (beru- 

hend auf der bekannten BGH-Entscheidung Funkuhr II): 

Man stelle sich vor, der Patentinhaber hält ein deutsches 

Patent, das eine Anzeigestellungs-Detektionseinrichtung für 

eine Uhr, insbesondere eine Funkuhr, betrifft. Der Wett- 

bewerber stellt Räderwerke für Funkuhren her. Diese Rä- 

derwerke lieferte sie an eine im Ausland ansässige Abneh- 

merin, die daraus Funkwecker herstellt und diese Funkwe- 

cker an einen inländischen Einzelhändler liefert. 

Nun mag man meinen, das Verhalten des ausländischen 

Wettbewerbers  falle  aus  zwei  Gründen  nicht  unter   das 
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deutsche Patent: Zum einen fehlt dem deutschen Patent im 

Ausland die Wirkung, zum anderen liefert der Wettbewer- 

ber nur ein Räderwerk, nicht aber die gesamte patentge- 

schützte Detektionseinrichtung. Beide Argumente greifen 

aber zu kurz. Der BGH hat in einer derartigen Konstellation 

eine Haftung des ausländischen Wettbewerbers wegen mit- 

telbarer Patentverletzung für möglich gehalten. 

Für die Due Diligence heißt das, dass neben den Normal- 

fällen einer Patentverletzung auch Mitwirkungshandlungen 

in Betracht zu ziehen sind, die für sich genommen noch nicht 

die Qualität einer unmittelbaren Patentverletzung er- 

reichen. Dies betrifft auch Auslandssachverhalte, soweit sie 

sich im Ergebnis auf inländische Benutzungen auswirken. 

Auch hierfür bedarf es fundierter patenrechtlicher Exper- 

tise. 

 
Auswertung von Verletzungsverfahren 

 
Auch anhängige und bereits abgeschlossene Verfahren, 

die auf die Verletzung eines von der Transaktion umfassten 

Patents gestützt sind, können für den potentiellen Erwerber 

wertvolle Erkenntnisse über die Werthaltigkeit des be- 

troffenen Schutzrechts liefern. Solche Verfahren geben in 

der Regel Aufschluss über den Schutzumfang und Schutzbe- 

reich eines Patents und dessen Durchsetzbarkeit in der je- 

weiligen Jurisdiktion. 

Im Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung sollten vom 

Verkäufer umfangreiche Informationen zu allen Verlet- 

zungsverfahren  eingeholt werden,  die  auf  Grundlage von 
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Schutzrechten, die Gegenstand der Transaktion sind, einge- 

leitet wurden. Denn solche Verfahren lassen erkennen, ob 

mit dem jeweils betroffenen Schutzrecht Handlungen von 

Wettbewerbern unterbunden werden können. 

Wurde eine Verletzungsklage gegen vermeintlich pa- 

tentverletzende Produkte eines Wettbewerbers abgewie- 

sen, liegen die betroffenen Produkte vermutlich außerhalb 

des Schutzbereichs des Patents. Das Vorgehen gegen ver- 

gleichbare Produkte von anderen Wettbewerbern gestützt 

auf ebendieses Patent wird daher häufig nicht erfolgver- 

sprechend sein. Dies führt im Ergebnis dazu, dass der wirt- 

schaftliche Wert des Patents geringer einzuschätzen ist. Die 

Ausschlusswirkung des Patents konnte sich dann nämlich 

nicht gegen die konkurrierende Technologie des Wettbe- 

werbers durchsetzen. Das Kaufpreisangebot sollte im Hin- 

blick auf diesen Umstand entsprechend reduziert werden. 

Wurde ein Patent hingegen erfolgreich im Rahmen eines 

Verletzungsverfahrens gegen einen Wettbewerber durch- 

gesetzt, lässt dieser Verfahrensausgang auf einen adäqua- 

ten Schutzbereich des Patents schließen. Eine erfolgreiche 

Verletzungsklage stärkt insbesondere auch die Position in 

Lizenzverhandlungen. Denn der erfolgreiche Abschluss ei- 

nes Verletzungsverfahrens verdeutlicht, dass Wettbewer- 

ber, die potentiell verletzende Produkte herstellen oder 

vermarkten, mit einem für sie nachteiligen Verfahrensaus- 

gang rechnen müssen. 

In der Praxis strengen Patentinhaber nicht selten Verlet- 

zungsverfahren zunächst gegen kleinere Wettbewerber  o- 
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der Marktteilnehmer auf anderen Handels- bzw. Verwer- 

tungsstufen an, um mit verhältnismäßig wenig Gegenwehr 

Verletzungsverfahren erfolgreich abschließen zu können 

und so den Wert ihres Patents, insbesondere die Durchsetz- 

barkeit gegen andere Verletzer, zu steigern. 

 

 

 
 

  

 
Praxishinweis 

Oftmals stellt der Veräußerer auch auf Nach- 

frage keine Informationen zu etwaigen Verlet- 

zungsverfahren zur Verfügung. Um auszuschlie- 

ßen, dass der Veräußerer – bewusst oder unbe- 

wusst – Informationen vorenthält, sollte im Rah- 

men der Due Diligence in Datenbänken wie 

DartsIP jedenfalls oberflächlich nach Anzeichen 

für laufende oder bereits abgeschlossene Verlet- 

zungsverfahren gesucht werden. 

Außerdem sollten Angaben zu laufenden oder 

vergangenen Verletzungsverfahren in die Erklä- 

rungen und Zusicherungen im SPA oder APA auf- 

genommen werden. 
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KEY FACTS 

 

 Die Ermittlung des sachlichen Schutzumfangs sollte 

Kern einer Due Diligence sein, wenn es auf einen 

technisch vermittelten Wettbewerbsvorsprung an- 

kommt. 

 Der sachliche Schutzumfang lässt sich nicht allein 

am Wortlaut der Patentansprüche festmachen. 

 Umgehungslösungen müssen ermittelt und auf ihre 

wirtschaftliche Bedeutung hin untersucht werden. 

 Bei der Beurteilung der Werthaltigkeit der betroffe- 

nen Schutzrechte können Erkenntnisse aus laufen- 

den und abgeschlossenen Verletzungsverfahren be- 

rücksichtigt werden. 
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Kapitel 5 

Erteilbarkeit angemeldeter 
Schutzrechte 

 
Die umfassende Auswertung des Erteilungsverfahrens stellt ei- 

nen wichtigen Abschnitt bei der Überprüfung von Patentan- 

meldungen dar. Bereits die bei den Patentbehörden öffentlich 

zugänglichen Unterlagen des Erteilungsverfahrens lassen oft- 

mals erkennen, ob und unter welchen Voraussetzungen mit ei- 

ner Erteilung des begehrten Patents zu rechnen ist. 

 

Der Wert eines Patentportfolios hängt regelmäßig nicht nur 

von den bereits erteilten Schutzrechten ab. Vielmehr stellen 

auchdiesichnochinder Anmeldungsphasebefindlichen Schutz- 

rechte einen wertbildenden Faktor dar. Der Wert einer Patent- 

anmeldung ist dabei umso höher, je wahrscheinlicher die Paten- 

terteilung ist. Um dem potentiellen Erwerber einen Eindruck 

vom Wertdes Patentportfolios zu verschaffen, ist es daher erfor- 

derlich, die Wahrscheinlichkeit der Erteilung jedenfalls im Hin- 

blick auf die besonders relevanten Patentanmeldungen grob 

einzuschätzen. 

Bei der Auswertung von Patentanmeldungen ist zunächst zu 

ermitteln, ob bereits (1) Rechercheanträge und/oder Prüfungs- 

anträge bei der jeweiligen Patentbehörde gestellt worden sind, 

oder (2) Zwischenbescheide der Prüfer vorliegen. 
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Die entsprechenden Informationen und Unterlagen lassen 

sich in der Regel bei den nationalen bzw. regionalen Patentbe- 

hörden erlangen. Beispielsweise können beim EPA, der WIPO 

sowie (teilweise) beim USPTO die jeweiligen Zwischenbe- 

scheide, Rechercheberichte und ähnliche hilfreiche Dokumente 

in den öffentlich zugänglichen Datenbanken unkompliziert ab- 

gerufen werden. 

Für die Beurteilung der Werthaltigkeit einer Patentanmel- 

dung sollte auch geklärt werden, ob dieursprünglich eingereich- 

ten Anmeldungsunterlagen während des Erteilungsverfahrens 

bereits geändert worden sind und ob sich Abweichungen    zum 

 
Praxishinweis 

Weitere Erkenntnisse dazu, ob die Erteilung ei- 

nes Patents gefährdet sein kann, lassen sich gele- 

gentlich auch den Eingaben Dritter entnehmen, 

die z.B. beim EPA in der Rubrik Alle Dokumente 

abgerufen werden können. 

Dritte versuchen mitunter bereits während des 

Erteilungsverfahrens, die Erteilung des Patents 

zu verhindern und reichen hierfür Entgegenhal- 

tungen aus dem Stand der Technik ein, die dann 

vom Prüfer regelmäßig berücksichtigt werden. 

Zum Teil lässt schon eine kursorische Auswer- 

tung der Eingaben Dritter erkennen, ob die Ent- 

gegenhaltungen der Erteilung des begehrten Pa- 

tents entgegenstehen könnten. 
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ursprünglichen Offenbarungsgehalt und gegebenenfalls auch 

zum Prioritätsdokument ergeben. Sollte dies der Fall sein, be- 

steht die Gefahr, dass das Patent wegen unzulässiger Erweite- 

rungnichterteiltoderaberim Zugeeines Einspruchs- bzw. Nich- 

tigkeitsverfahrens vernichtet wird. 

Bestehen Zweifel an der Werthaltigkeit einer Patentanmel- 

dung in ihrer aktuellen Fassung, kann diskutiert werden, ob den 

identifizierten Problemen durch die Einreichung von Hilfsanträ- 

gen begegnet werden kann und wie erfolgversprechend ein der- 

artiges Vorgehen wäre. Falls eine noch nicht veröffentlichte Pa- 

tentanmeldung zweifelhafte Erteilungsaussichten hat, kann auch 

die kurzfristige Rücknahme der Patentanmeldung geboten sein. 

Soließesich die Offenlegungder(sonsterfolglosen) Patent- 

anmeldung verhindern, durch die das in der Patentanmeldung 

verkörperte Wissen sonst der Allgemeinheit zur Verfügung ge- 

stellt werden würde. 

 
Überlange Dauer des Erteilungsverfahrens 

 
Teilweise führen die zur Verfügung gestellten Unterlagen Pa- 

tentanmeldungenauf, bei denendas Erteilungsverfahrenbereits 

seit mehreren Jahren andauert. 

Ob die Erteilung nach solch einem verhältnismäßig langen 

Zeitraum noch wahrscheinlich ist, muss unter Berücksichtigung 

der Umstände des Einzelfalls beurteilt werden. Teilweise ergibt 

sich aus den Unterlagen des Erteilungsverfahrens, dass das Pa- 

tentamt die Patentfähigkeit bereits in einem früheren Stadium 

des Verfahrens abgelehnthat. Versuchtder Anmelderdannüber 
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mehrere Jahre erfolglos, das Patentamt von dessen ursprüngli- 

cher Auffassung abzubringen, kann nicht mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit von einer Erteilung ausgegangen werden. 

Auch kommt es in einigen Fällen vor, dass der Anmelder 

selbst keine Möglichkeit für die Erteilung des begehrten Patents 

sieht bzw. an der Erteilung nicht mehr interessiert ist und – aus 

welchen Gründen auch immer – trotzdem die anfallenden Ge- 

bühren zahlt. 

Ergeben sich solche oder vergleichbare Anhaltspunkte aus 

der Erteilungsakte, sollte der Verkäufer nach den Gründen für 

die jeweilige Vorgehensweise befragt werden. Im Zweifel ist bei 

einer unzureichenden Antwort eine negative Erteilungsprog- 

nose zu treffen. 

Es darf indes nicht übersehen werden, dass die Verzögerung 

des Erteilungsverfahrens in bestimmten Konstellationen auch 

vorteilhaft und daher vom Anmelder beabsichtigt sein kann. So 

kann eine gezielte Verzögerung insbesondere dazu dienen, 

Marktentwicklungen abzuwarten. Denkbar ist unter anderem 

eine Konstellation, in welcher der Anmelder beim EPA am An- 

meldetag sehr allgemeine Ansprüche vorlegt, für die ab Veröf- 

fentlichung vorläufiger Schutz nach Art. 69 Abs. 2 EPÜ besteht. 

Eine solche Vorgehensweise ermöglicht es dem Anmelder, 

den Markt zu beobachten und festzustellen, welche Aspekte der 

angemeldeten Erfindung tatsächlich wirtschaftlich interessant 

sind. Der Anmelder kann so auf Marktentwicklungen reagieren 

und erst im Laufe des Erteilungsverfahrens die Ansprüche – so- 

weit erforderlich – präzisieren und einschränken. 
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Auch kann eine Verzögerung des Verfahrens sich anbieten, 

um die Entwicklung von Normierungsverfahren abzuwarten. 

Auf technische Normen zugeschnittene Ansprüche sind sehr 

wertvoll, da über ihre Lizenzierung beträchtliche Umsätze gene- 

riert werden können. Die Ausarbeitung solcher technischen 

Normen ist jedoch zeitintensiv und in der Regel erst deutlich 

nach Einreichung der Anmeldeunterlagen abgeschlossen. Die 

Verzögerung des Erteilungsverfahrens erlaubt es dem Anmel- 

der, die Patentansprüche so anzupassen, dass sie den Inhalt der 

technischen Norm genau abbilden. 

Der potentielle Erwerber sollte darauf hingewiesen werden, 

dass während des Zeitraums, in dem das begehrte Patent noch 

nicht erteilt ist, die Abzweigung eines Gebrauchsmusters in Be- 

tracht kommt. Dies gilt für deutsche Patentanmeldungen, aber 

auch für EP- und PCT-Anmeldungen, bei denen Deutschland in 

der Anmeldung als Vertragsstaat benannt ist. Der Patentanmel- 

derkannaus diesen Gebrauchsmusterndannnochvor Patenter- 

teilung gegen den potentiellen Verletzer vorgehen und ist daher 

nicht völlig schutzlos. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das ab- 

gezweigte Gebrauchsmuster denselben Anmelde- bzw. Priori- 

tätstag wie die Patentanmeldung in Anspruch nimmt, was Nich- 

tigkeitsangriffe erschwert. Zudem besteht bei der Abzweigung 

eines Gebrauchsmusters die Möglichkeit, die Gebrauchsmuster- 

ansprüche an die jeweils identifizierte Verletzungsform anzu- 

passen. Dies ist bei einer Patentanmeldung oft nurmit erhöhtem 

Aufwand, beispielsweise aufder Basis einer Teilungsanmeldung 

möglich. 

Ein positiver Nebeneffekt besteht außerdem in dem verhält- 

nismäßig geringen Kostenrisiko, das mit der Durchsetzung  von 
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Gebrauchsmustern in Deutschland verbunden ist. Insbesondere 

sind Gebrauchsmusterlöschungsverfahren in erster Instanz auf- 

grund der deutlich geringeren Amtsgebühren erheblich kosten- 

günstiger als etwa Patentnichtigkeitsverfahren. 

 
Erkennbarer Stillstand des Erteilungsverfahrens 

 
Zum Teil weisen die Unterlagen des Erteilungsverfah- 

rens nicht nur eine Verzögerung des Verfahrens aus, son- 

dern sogar einen Stillstand. Der Stillstand kann entweder 

auf eine fehlende Reaktion des Amts oder aber des Anmel- 

ders zurückzuführen sein. Sollte eine Reaktion des Anmel- 

ders beispielsweise auf Beanstandungen des Amts ausste- 

hen, hält das Amt sich in der Regel mit weiteren Nachfragen 

zurück und gewährt oft auch wiederholt großzügig bemes- 

sene Fristverlängerungen, so dass von Amtsseite nicht mit 

einer Beschleunigung des Verfahrens zu rechnen ist. 

In diesen Konstellationen ist es erforderlich, die letzten 

Schreiben des Patentamts sowie die letzten Eingaben des 

Anmelders in der Erteilungsakte zu identifizieren, um die 

Gründe für den Stillstand festzustellen. Die Hintergründe 

für den Stillstand des Verfahrens sollten außerdem beim 

Verkäufer oder – mit Einverständnis des Verkäufers – direkt 

bei der Patentbehörde erfragt werden. 

 
Vielzahl von Beanstandungen seitens der Patentbehörden 

 
Auch eine Häufung von Beanstandungen seitens der Pa- 

tentbehörde sollte bei der Auswertung der Unterlagen des 

Erteilungsverfahrens  berücksichtigt  werden.  Die  für   die 
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Auswertung relevanten Dokumente sollten dabei jedenfalls 

kursorisch überprüft werden, um eine Prognose der Ertei- 

lungswahrscheinlichkeit treffen zu können. Ausführungen 

zur Patentfähigkeit bzw. zur Erteilungsprognose finden sich 

z.B. beim EPA häufig im Annex to the communication. 

 
Materiell-rechtliche Prüfung 

 
Die materiell-rechtliche Prüfung der Erteilungsaussich- 

ten von Patenten im Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung 

stellt eine große Herausforderung dar. Dies gilt bereits  für 

„formale“ Gesichtspunkte wie beispielsweise die Frage, ob 

der Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung eine aus- 

reichende Grundlage für die Gewährung bestimmter Pa- 

tentansprüche bildet. Erst recht gilt es für die zentralen Er- 

teilungsvoraussetzungen der Neuheit und der erfinderi- 

schen Tätigkeit. 

Die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätig- 

keit einer zum Patent angemeldeten technischen Lösung 

findet immer auf der Grundlage eines bestimmten vorbe- 

kannten Standes der Technik statt. Dabei kann es sich um 

Stand der Technik handeln, den der Patentanmelder mitge- 

teilt oder den die Erteilungsbehörde ermittelt hat oder der 

dem Berater aus sonstigen Quellen bekannt ist. 

Da für aufwändige Recherchen in der Due Diligence re- 

gelmäßig die Zeit fehlt, ist der Berater auf die Zusammen- 

stellung des Standes der Technik seitens des Patentanmel- 

ders oder des Amtes angewiesen. Hilfreich ist außerdem die 
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Einbeziehung der Erfinder, welche die wesentlichen As- 

pekte der Erfindung in der Regel im Gespräch besser dar- 

stellen können, als es in der Patentanmeldung zu Papier ge- 

bracht worden ist. Die Einschätzung des Beraters ist not- 

wendigerweise in der Hinsicht begrenzt, dass er eine Paten- 

terteilung entweder für mehr oder weniger wahrscheinlich 

oder für ausgeschlossen halten wird. Bestätigen kann der 

Berater die Erteilbarkeit hingegen allenfalls unter dem Vor- 

behalt, dass der der Beurteilung zugrundeliegende Stand 

der Technik abschließend ermittelt ist. 

Für den Mandanten wichtig ist dabei nicht nur eine Aus- 

sage darüber, ob der begehrte Patentanspruch erteilbar ist 

oder nicht. Vielmehr ist dem Mandanten oftmals erst mit der 

Einschätzung geholfen, welche Änderungen an den Pa- 

tentansprüchen vorgenommen werden müssten, um die Er- 

teilung zu erreichen. 

Wegen weiterer Einzelheiten zur Beurteilung der Erteil- 

barkeit verweisen wir auch auf die Ausführungen im folgen- 

den Kapitel. 
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KERNPUNKTE 

 

 Die Erteilbarkeit angemeldeter Schutzrechte kann 

nicht abschließend beurteilt werden. 

 Grundlage für jede Beurteilung der Erteilbarkeit ist 

der Stand der Technik, der entweder aus den Amts- 

akten ersichtlich sein oder durch die Zielgesellschaft 

zur Verfügung gestellt werden muss. 

 Gegen die Erteilbarkeit können Indizien sprechen, 

wie z.B. die überlange Dauer des Erteilungsverfah- 

rens, eine Vielzahl von Beanstandungen seitens der 

Erteilungsbehörde oder Versagungsbescheide aus- 

ländischer Erteilungsbehörden. 
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Kapitel 6 

Angreifbarkeit erteilter 
Schutzrechte 

 
Auch die Prüfung bereits erteilter Patente sollte nicht allein 

auf die Überprüfung der bibliographischen Daten beschränkt 

werden. Oft enthalten die öffentlich einsehbaren Registerda- 

tenbanken aussagekräftige Informationen zu Einspruchs- 

und Nichtigkeitsverfahren, die eine Aussage über die Rechts- 

beständigkeit und damit im Ergebnis auch über die Angreif- 

barkeit des Patents zulassen. 

 

Allgemeines 
 

Patente können von jedem Dritten entweder innerhalb 

von neun Monaten ab Erteilung im Rahmen eines Ein- 

spruchsverfahrens vor der jeweils zuständigen Behörde 

(z.B. DPMA oder EPA) oder nach Ablauf dieser neunmonati- 

gen Frist in einem Nichtigkeitsverfahren beim jeweils zu- 

ständigen nationalen Gericht (in Deutschland beim BPatG) 

angegriffen und vernichtet werden. Gebrauchsmuster kön- 

nen zum Gegenstand eines Löschungsverfahrens gemacht 

werden. 
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Durch die Auswertung der vom Verkäufer zur Verfügung 

gestellten oder über die Datenbanken der Patentbehörden 

zugänglichen Unterlagen sollten insbesondere die folgen- 

den Informationen erlangt werden: 

 Informationen zum Verlauf des Erteilungs- 

verfahrens. 

 Abgeschlossene und noch laufende Ein- 

spruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren. 

 Die Möglichkeit der Einspruchseinlegung, 

falls noch keine neun Monate seit Erteilung 

vergangen sind. 

 Die Person des Einspruchsführers bzw. des 

Nichtigkeitsklägers. 

 Die vorgebrachten Einspruchs- bzw. Nichtig- 

keitsgründe. 

Wie oben bereits ausgeführt, finden sich aussagekräftige 

Angaben  zu  abgeschlossenen  und  laufenden Einspruchs- 

 
Praxishinweis 

Patente, die in einem Einspruchs- bzw. Nichtig- 

keitsverfahren in vollem Umfang bestätigt wur- 

den, genießen hinsichtlich der Beurteilung ihrer 

Schutzfähigkeit einen höheren Wert als Patente, 

die solch ein Verfahren noch nicht überstanden 

haben. 
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bzw. Nichtigkeitsverfahren häufig in den jeweiligen Daten- 

banken der nationalen bzw. regionalen Patentämter. Bei- 

spielsweise kann über das EPO Register beim EPA der Ver- 

fahrensstand in der Rubrik Legal Status abgefragt werden. 

Über das EPO Register können in der Rubrik Alle Doku- 

mente zudem alle im Zusammenhang mit dem Einspruchs- 

verfahren eingereichten Unterlagen abgerufen werden. 

Diese Unterlagen bleiben auch dann einsehbar, wenn der 

Einspruchsführer seinen Einspruch zurücknimmt. 

 

 
In einigen Jurisdiktionen, unter anderem in Deutschland, 

enthalten die öffentlich zugänglichen Datenbanken der Pa- 

tentbehörden lediglich einen allgemeinen Hinweis auf ggf. 

laufende oder bereits abgeschlossene Einspruchs- bzw. 

Nichtigkeitsverfahren. Die Unterlagen der Einspruchs- bzw. 

Nichtigkeitsverfahren in diesen Jurisdiktionen müssen dann 

gesondert beim Verkäufer angefragt werden, da    die 
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nationalen Patentbehörden die Unterlagen in der Regel 

nicht kurzfristig zur Verfügung stellen. 

 
Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgründe 

 
Werden Unterlagen aus Einspruchs- bzw. Nichtigkeits- 

verfahren zur Verfügung gestellt oder sind solche Unterla- 

gen über die Datenbanken der Patentämter abrufbar, soll- 

ten alle in den jeweiligen Verfahren vorgebrachten Ein- 

spruchs- bzw. Nichtigkeitsgründe zumindest oberflächlich 

geprüft werden. Vom zeitlichen Aufwand abgesehen, dürfte 

eine solche Überprüfung unkompliziert möglich sein, da das 

Vorbringen des Einspruchsführers bzw. Nichtigkeitsklägers 

in der Regel hinreichend konkret ist und damit eine Plausi- 

bilitätsprüfung erlaubt. 

Schwieriger gestaltet sich die Situation indes, wenn 

keine Unterlagen zur Verfügung stehen, die der Überprü- 

fung der Rechtsbeständigkeit zu Grunde gelegt werden kön- 

nen. Steht der Erwerb von technischen Schutzrechten im 

Zentrum der Transaktion, ist eine möglichst genaue Prü- 

fung der Rechtsbeständigkeit dennoch erforderlich. Für die 

Prüfung sollte deshalb möglichst frühzeitig die Einbezie- 

hung externer Dienstleister in Betracht gezogen werden. 

Solche Dienstleister können oft kurzfristig relevanten Stand 

der Technik zusammentragen, den der anwaltliche Berater 

dann aber noch auswerten muss. 

Da das Budget zur Auswertung der IP-Rechte im Rahmen 

einer Due Diligence häufig nicht besonders groß ist, können 
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regelmäßig nicht alle in Betracht kommenden Nichtigkeits- 

gründe umfassend geprüft werden. Daher sollte sich die 

Analyse der Rechtsbeständigkeit auf einzelne Einspruchs- 

bzw. Nichtigkeitsgründe beschränken. 

Wie die Erteilungsvoraussetzungen sind auch die mögli- 

chen Nichtigkeitsgründe weltweit weitgehend harmoni- 

siert. Jedoch darf in diesem Zusammenhang nicht unberück- 

sichtigt bleiben, dass eine detaillierte Überprüfung der Ein- 

spruchs- bzw. Nichtigkeitsgründe im Einzelfall nicht nur die 

ohnehin zeitintensive Auseinandersetzung z.B. mit entge- 

gengehaltenem Stand der Technik verlangt, sondern auch 

mit der aktuellen Rechtsprechung in der jeweils betroffe- 

nen Jurisdiktion. 

Dies kann im Rahmen einer Due Diligence aber in der Re- 

gel nicht geleistet werden und dürfte dementsprechend 

vom potentiellen Erwerber nicht gefordert sein. Gleichwohl 

sollte ein entsprechender Hinweis in den Due-Diligence-Be- 

richt aufgenommen werden, dass nur mit Hilfe einer sol- 

chen Prüfung eine abschließende Beurteilung der Rechtsbe- 

ständigkeit erfolgen kann. 

Oftmals dürfte es bei einer umfangreichen Due Diligence 

mit Patentbezug bereits in einer frühen Phase sinnvoll sein, 

dem potentiellen Erwerber die Analyse der Rechtsbestän- 

digkeit durch externe Patentanwälte anzuraten. 
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Stand der Technik 
 

Ausgangspunkt für die Beurteilung der Rechtsbeständig- 

keit eines Patents bzw. der Erteilungsaussichten einer Pa- 

tentanmeldung ist die Auswertung des Standes der Technik. 

Hierbei wird die beanspruchte Erfindung mit dem Stand der 

Technik unter Berücksichtigung des Verständnisses des so- 

genannten Durchschnittsfachmanns verglichen. 

Nach Art. 54 EPÜ bzw. § 3 PatG bildet den Stand der 

Technik alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Pa- 

tentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder 

mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger 

Weise zugänglich gemacht worden ist. 

Bei der Suche nach relevantem Stand der Technik sollte 

immer der Status anderer Patente aus der Patentfamilie 

überprüft werden. Oftmals kann der im Rahmen von Nich- 

tigkeitsangriffen gegen Patentfamilienmitglieder (erfolg- 

reich) vorgebrachte Stand der Technik auch von der Trans- 

aktion umfasste Patente derselben Patentfamilie bedrohen. 

Bei der Suche nach relevantem Stand der Technik lohnt 

sich regelmäßig auch die Auswertung des Recherchebe- 

richts, der beim EPA in der Kategorie Alle Dokumente abge- 

rufen werden kann. Der Recherchebericht listet Dokumente 

auf, die nach Auffassung des EPA-Prüfers dem Gegenstand 

der Ansprüche am nächsten kommen, und bewertet die ein- 

zelnen aufgefundenen Dokumente mit Hilfe von Buchsta- 

bencodes. 
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Code Bedeutung 

X Relevant hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tä- 

tigkeit 

Y Relevant hinsichtlich erfinderischer Tätigkeit 

A Allgemeiner Stand der Technik 

O Nichtschriftliche Offenbarung 

P Im Prioritätsintervall veröffentlicht 

T Nicht zur Prüfung heranzuziehen, jedoch das theoreti- 

sche Verständnis der Erfindung erleichternd. Nach 

Anmelde-/Prioritätstag veröffentlicht und nicht kolli- 

dierend. 

E Nachveröffentlicht und kollidierend. 

D In der Anmeldung aufgeführt. 

L Aus anderem Grund angeführt (z.B. stellt Dokument 

Prioritätsanspruch in Frage). 

 

Die Einstufung der Dokumente aus dem Stand der Tech- 

nik ist für das anschließende Prüfungsverfahren zwar nicht 

verbindlich. Doch in der Regel berücksichtigten Prüfer beim 

EPA während des Erteilungsverfahrens nur die Dokumente, 

denen die Buchstabencodes X und Y zugewiesen worden 

sind. 

Teilweise befindet sich unter den mit anderen Buchsta- 

bencodes versehenen Dokumenten vielversprechender 

Stand der Technik, der für Nichtigkeitsangriffe herangezo- 

gen werden kann. Daher sollte immer auch geprüft werden, 

ob die im Recherchebericht aufgeführten Dokumente aus 

dem Stand der Technik ohne X- bzw. Y-Einstufung für die 

Rechtsbeständigkeit des jeweiligen Patents gefährlich sein 

könnten. 
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Mangelnde Patentfähigkeit 
 

Wichtigster Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgrund ist die 

mangelnde Patentfähigkeit des Schutzrechts, insbesondere 

die mangelnde Neuheit oder die mangelnde erfinderische 

Tätigkeit. 

 
Mangelnde Neuheit 

 

Eine Erfindung gilt dann nicht als neu, wenn sie zum 

Stand der Technik gehört (vgl. Art. 54 (1) EPÜ bzw. § 3 

PatG). Die Beurteilung der Neuheit erfolgt durch die inhalt- 

liche Prüfung, ob die durch den Inhalt der Patentansprüche 

bestimmte Erfindung (vgl. Art. 69 EPÜ) durch den Inhalt ei- 

ner einzelnen Veröffentlichung aus dem Stand der Technik 

vorweggenommen wurde. 

Für diese Prüfung ist es zunächst erforderlich, die unab- 

hängigen Patentansprüche zu analysieren. Hierzu werden 

sie in ihre Einzelmerkmale aufgegliedert und anschließend 

dahingehend überprüft, ob jedes Einzelmerkmale durch ein 

prioritätsälteres Schutzrecht (das heißt sowohl erteilte 

Schutzrechte als auch solche, die zwar angemeldet, aber 

nicht erteilt worden sind) oder durch sonstige Veröffentli- 

chungen neuheitsschädlich vorweggenommen  worden 

sind. 

 
Mangelnde erfinderische Tätigkeit 

 

Einer Erfindung kann der Nichtigkeitsgrund der man- 

gelnden  erfinderischen  Tätigkeit  dann  entgegengehalten 
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werden, wenn sie sich für den Durchschnittsfachmann in 

naheliegender Weise aus dem berücksichtigungsfähigen 

Stand der Technik ergibt (vgl. u.a. Art. 56 S. 1 EPÜ). 

Auch bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit erfolgt 

ein Abgleich der Patentansprüche mit dem Stand der Tech- 

nik. Der zu berücksichtigende Stand der Technik ist im We- 

sentlichen identisch mit dem bei der Neuheitsprüfung, so- 

weit der Fachmann ihn zu Lösung der ihm gestellten Auf- 

gabe herangezogen hätte. 

Im Gegensatz zur Neuheitsprüfung ist es jedoch bei der 

Prüfung der erfinderischen Tätigkeit möglich, unter be- 

stimmten Voraussetzungen mehrere Dokumente zu kombi- 

nieren. So kann sich z.B. aus der Kombination einer priori- 

tätsälteren Patentanmeldung mit den zum Prioritätstag gel- 

tenden DIN-Normen und damit dem allgemeinen Fachwis- 

sen ergeben, dass die vom überprüften Patent beanspruchte 

Erfindung dem Fachmann aus diesem Stand der Technik na- 

hegelegt war. 

Ausgangspunkt für die Prüfung der erfinderischen Tätig- 

keit ist die Bestimmung des technischen Problems, das dem 

betroffenen Patent zugrunde liegt. Anschließend ist zu klä- 

ren, welche Dokumente der Fachmann bei der Suche nach 

der Lösung dieses Problems berücksichtigt hätte. Der als re- 

levant identifizierte Stand der Technik bildet dann die 

Grundlage für den Vergleich der dort gezeigten Lösungs- 

möglichkeit mit der vom betroffenen Patent beanspruchten 

Lösung. Die Prüfung entspricht im Wesentlichen der Neu- 

heitsprüfung, das heißt es wird geprüft, ob die    jeweiligen 
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Anspruchsmerkmale sich im Stand der Technik identifizie- 

ren lassen. 

Sind die nicht offenbarten Merkmale des betroffenen Pa- 

tents bzw. der Patentanmeldung bestimmt, ist zu klären, ob 

die Hinzufügung dieser Merkmale beispielsweise durch 

Kombination mehrerer Dokumente des Standes der Tech- 

nik für den Fachmann, der mit der Lösung des dem Patent 

oder der Patentanmeldung objektiv zugrundeliegenden 

Problems befasst gewesen ist, naheliegend war. 

Bei dieser Prüfung verbietet sich eine rückschauende Be- 

trachtungsweise nach Kenntnis der Erfindung, das heißt, es 

gibt ein Verbot einer sogenannten ex-post-facto Analyse. 

Für die Prüfung sind daher nur das Wissen und Können des 

Fachmanns am Anmelde- bzw. Prioritätstag berücksichti- 

gungsfähig. 

 
Unzulässige Erweiterung 

 
Ein weiterer Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgrund, dessen 

Vorliegen sich während der Due-Diligence-Prüfung häufig 

bereits durch einen kursorischen Vergleich von Dokumen- 

ten klären lässt, ist die unzulässige Erweiterung. Hierbei 

wird geprüft, ob der Gegenstand des Patents über den Inhalt 

der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der 

für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde 

ursprünglich eingereicht worden ist. 

Schon während des Erteilungsverfahrens kann es gebo- 

ten sein, die mit der ursprünglichen Anmeldung eingereich- 

ten Patentansprüche  zu ändern,  um so  dem Vorwurf   der 
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Neuheitsschädlichkeit oder mangelnden erfinderischen Tä- 

tigkeit begegnen zu können. Dabei besteht jedoch das Prob- 

lem, dass eine Änderung der Ansprüche nur in begrenztem 

Umfang möglich ist (vgl. u.a. Art. 123 EPÜ). 

Im Grundsatz gilt hierbei Folgendes: Wird die Patentan- 

meldung geändert, um Neuheit gegenüber dem Stand der 

Technik herzustellen oder etwaige Unklarheiten zu beseiti- 

gen, dürfen dabei keine Gegenstände in die Patentansprü- 

che oder die Beschreibung des Patents eingeführt werden, 

die über den Inhalt der Patentanmeldung am Anmelde- bzw. 

Prioritätstag hinausgehen. 

Im Ergebnis entspricht die Prüfung der unzulässigen Er- 

weiterung der Prüfung einer möglichen neuheitsschädli- 

chen Vorwegnahme. Es wird also geprüft, ob die Anmeldung 

in der geänderten Fassung gegenüber der ursprünglichen 

Anmeldung neu ist. Die Überprüfung erfolgt dabei unter Be- 

rücksichtigung aller Bestandteile der ursprünglichen An- 

meldeunterlagen. Zu berücksichtigen sind daher insbeson- 

dere auch die Beschreibung und die Zeichnungen der ur- 

sprünglichen Anmeldungsunterlagen. Die Prüfung der un- 

zulässigen Erweiterung beschränkt sich also nicht allein auf 

den Vergleich der Patentansprüche des Patents in der aktu- 

ellen Fassung mit den Patentansprüchen, die der ursprüng- 

lich eingereichten Patentanmeldung zugrunde lagen. 
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Mangelnde Offenbarung und mangelnde Klarheit 
 

Verhältnismäßig geringe Bedeutung kommt im Rahmen 

einer Due-Diligence-Prüfung regelmäßig den beiden Prü- 

fungspunkten Mangelnde Offenbarung und Mangelnde Klar- 

heit zu, die hier daher nur kurz angesprochen werden sol- 

len. 

Mangelnde Offenbarung ist dann anzunehmen, wenn 

eine Erfindung in einer Patentanmeldung nicht so deutlich 

und vollständig offenbart ist, dass der Durchschnittsfach- 

mann sie ausführen kann. Dies wäre beispielsweise bei ei- 

nem Perpetuum Mobile der Fall. Mangelnde Offenbarung ist 

ein Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgrund. 

Mangelnde Klarheit liegt dann vor, wenn der Patentan- 

spruch den Gegenstand, für den Schutz begehrt wird, nicht 

klar angibt und sich der Gegenstand auch in Zusammen- 

schau mit der Beschreibung nicht ermitteln lässt. Dies be- 

deutet, dass ein unabhängiger Patentanspruch alle zur Aus- 

führung der Erfindung wesentlichen Merkmale enthalten 

muss. Ausnahmsweise gilt dieses Erfordernis nicht für Gat- 

tungsbezeichnungen, die in den Patentanspruch aufgenom- 

men werden. 

Um dem Erfordernis der Klarheit zu genügen, müssen 

Anspruchsmerkmale positiv definiert sein. Das heißt, dass 

der Anspruch sagen muss, welche Merkmale die Erfindung 

aufweist. Es genügt hingegen in der Regel nicht zu benen- 

nen, welche Merkmale die Erfindung nicht aufweist. Zudem 

sind auch relative Begriff in Patentansprüchen unzulässig, 

wie  beispielsweise  hohe Temperatur.  Nur ausnahmsweise 
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dürfen solch unbestimmte Begriffe verwendet werden, 

wenn ihnen allgemein anerkannte Bedeutung zukommt. 

Unzulässig sind im Anspruch außerdem reine Bezugnah- 

men auf Zeichnungen oder Beschreibungsstellen. Man- 

gelnde Klarheit ist kein isolierter Einspruchs- bzw. Nichtig- 

keitsgrund. Bei jeder Änderung von Patentansprüchen im 

Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren muss jedoch die 

hinreichend klare Formulierung beachtet werden. 

 
Widerrechtliche Entnahme 

 
Nur der Vollständigkeit halber sei auf den Nichtigkeits- 

grund der widerrechtlichen Entnahme hingewiesen. Dieser 

liegt vor, wenn der wesentliche Inhalt des Patents den Be- 

schreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder 

Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem ange- 

wendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen 

worden ist. 

Die Prüfung einer widerrechtlichen Entnahme ist im 

Rahmen einer Due Diligence regelmäßig nur erforderlich, 

wenn konkrete Anhaltspunkte hierfür vorliegen, also insbe- 

sondere, wenn Dritte die Erfindung als eigene beanspru- 

chen oder wenn Anlass zu der Annahme besteht, dass Ar- 

beitnehmererfindungen nicht ordnungsgemäß auf den Ar- 

beitgeber übergeleitet wurden. 
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Übersetzungserfordernisse 
 

In der Praxis wird gelegentlich übersehen, dass die Vali- 

dierung europäischer Patente in den Mitgliedsstaaten die 

Einreichung von Übersetzungen erfordern kann. Zwar ist 

das Übersetzungserfordernis seit Inkrafttreten des Londo- 

ner Übereinkommens am 1. Mai 2008 gelockert worden, al- 

lerdings nur in einigen Mitgliedsstaaten des Europäischen 

Patentübereinkommens. 

Auch in Deutschland sind Übersetzungserfordernisse für 

Patente zu beachten, die vor dem 1. Mai 2008 erteilt worden 

sind. Probleme treten in der Praxis insbesondere bei der 

Veröffentlichung geänderter Patentschriften nach dem 1. 

Mai 2008 auf, wenn diese Patente vor dem 1. Mai 2008 er- 

teilt worden sind. In Dänemark, Frankreich, Island, Lett- 

land, Luxemburg, Monaco, den Niederlanden, Schweden, 

der Schweiz/Liechtenstein, Slowenien und dem Vereinigten 

Königreich sollen die neuen Regeln auch für in einem Ein- 

spruchs-, Beschwerde- oder Beschränkungsverfahren geän- 

derte europäische Patente gelten, die vor dem 1. Mai 2008 

erteilt und an oder nach diesem Datum geändert worden 

sind. In Deutschland gelten für europäische Patente, die vor 

dem 1. Mai 2008 erteilt und an oder nach diesem Datum ge- 

ändert wurden, hingegen weiterhin die bisherigen Überset- 

zungserfordernisse. 

Der Berater muss diese Details kennen, um den Mandan- 

ten vor unerwartetem Rechtsverlust warnen zu können. 
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KERNPUNKTE 

 

 Erteilte Schutzrechte können nur aus spezifischen 

Gründen angegriffen werden (sog. Einspruchs- oder 

Nichtigkeitsgründe). 

 Wie im Erteilungsverfahren ist wesentlicher Prü- 

fungspunkt die Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit 

im Vergleich zum Stand der Technik. 

 Als Stand der Technik können auch neu aufgefun- 

dene Dokumente oder sonstige Offenbarungen her- 

angezogen werden. 

 Problematisch sind oftmals Änderungen in der Pa- 

tentschrift gegenüber der ursprünglichen Anmel- 

dung. 

 Übersetzungserfordernisse sind europaweit unter- 

schiedlich. 
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TEIL IV 

FREEDOM TO OPERATE 

UND SONSTIGES 



118 
 

 



119 
 

 

Kapitel 7 

Überprüfung der Schutzrechte 
Dritter 

 
In der Due Diligence sollte nicht nur der Status der von der 

Transaktion umfassten Schutzrechte überprüft werden. Viel- 

mehr sollte sich die Prüfung insbesondere in Fällen, in denen 

Produkte, ganze Produktgruppen, Produktbestandteile oder 

Verfahren (Produkte oder Verfahren) des Verkäufers nach 

der Transaktion vermarktet werden sollen, auch auf die et- 

waige Verletzung von Schutzrechten Dritter durch diese Pro- 

dukte bzw. Produktgruppen erstrecken. 

 

Im Hinblick auf die Übernahme von Produkten oder Ver- 

fahren des Verkäufers genügt es nicht, nur zu überprüfen, 

ob diese Produkte oder Verfahren durch die von der Trans- 

aktion umfassten Schutzrechte abgedeckt sind. Vielmehr 

kommt es entscheidend auch darauf an zu klären, ob die 

Herstellung und der Vertrieb solcher Produkte oder Verfah- 

ren möglicherweise Schutzrechter Dritter verletzen. Sollte 

dies der Fall sein, käme den vom Erwerb betroffenen Pro- 

dukten oder Verfahren nur ein geringer Wert zu, da ihre 

Vermarktungsmöglichkeiten eingeschränkt wären. 

Teilweise wird der Verkäufer hierzu bereits Unbedenk- 

lichkeitsanalysen bzw. Freedom to operate-Analysen einge- 

holt haben und diese dann regelmäßig auch schon zu Be- 

ginn der Due Diligence zur Verfügung stellen. Sollten solche 
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Analysen vorliegen, wird es zunächst ausreichen, die Über- 

prüfung, ob die von der Transaktion umfassten Produkte 

oder Verfahren Schutzrechte Dritter verletzen, allein auf 

Grundlage dieser Analysen vorzunehmen. 

Im Rahmen der Überprüfung der Schutzrechte Dritter 

sind im Wesentlichen zwei Konstellationen denkbar. 

 
Produkte oder Verfahren verletzen Schutzrechte Dritter 

 
Die erste Konstellation betrifft die mögliche Verletzung 

von Schutzrechten Dritter durch Produkte oder Verfahren, 

die Gegenstand der Transaktion sein sollen. In dieser Kons- 

tellation sind im Wesentlichen die folgenden Fragen zu be- 

antworten: 

 Ist die gegebenenfalls beabsichtigte Fortfüh- 

rung des Geschäftsbetriebs der Zielgesell- 

schaft nur mit den von der Transaktion um- 

fassten Produkten oder Verfahren möglich? 

 Hat der Verkäufer oder die Zielgesellschaft 

Unterlassungserklärungen abgegeben oder 

existieren Unterlassungsverfügungen bzw. 

Urteile, welche gegen eine Herstellung, Nut- 

zung oder Vermarktung der Produkte oder 

Verfahren sprechen? 

Die vom Verkäufer hierzu ggf. vorgelegten freedom to 

operate-Analysen sollten zumindest auf Plausibilität über- 

prüft werden. Stellt der Verkäufer keine solchen oder ver- 

gleichbaren Analysen vor, sollte – je nach Bedeutung der 
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Produkte oder Verfahren – die Einholung einer gesonderten 

freedom to operate-Analyse erwogen werden. 

Sind die betroffenen Produkte oder Verfahren bereits 

Gegenstand einer außergerichtlichen oder gerichtlichen 

Auseinandersetzung gestützt auf die vermeintliche Verlet- 

zung von Schutzrechten Dritter gewesen, sollten für den zu- 

sammenfassenden Due-Diligence-Bericht jedenfalls die fol- 

genden Informationen identifiziert werden: 

 Person des Klägers bzw. des Schutz- 

rechtsinhabers 

 Gerichtsstand (Die Feststellung des Ge- 

richtsstands ist insbesondere für die Klä- 

rung wichtig, ob Zielmärkte betroffen 

sind.) 

 Status des Verfahrens 

Auf Grundlage dieser Informationen sollte bei noch lau- 

fenden Verfahren eine grobe Einschätzung der Erfolgsaus- 

sichten erfolgen. 

 
Patentgeschützte Technologie der Zielgesellschaft verletzt 

Schutzrechte Dritter 

 

Die zweite Konstellation betrifft die mögliche Verletzung 

von Schutzrechten Dritter durch patentgeschützte Techno- 

logien des Verkäufers bzw. der Zielgesellschaft. 

Die Ursache für solch eine Verletzung kann darin beste- 

hen, dass es sich bei der verwerteten patentgeschützten 

Technologie  des  Verkäufers  bzw.  der  Zielgesellschaft um 
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ein abhängiges Patent handelt. Ein abhängiges Patent ist ein 

Patent, dass rechtlich nicht ausgeübt werden kann, ohne 

dass die Ausübung in den Schutzbereich eines anderen, 

nämlich in den Schutzbereich des hierbei herrschenden Pa- 

tents fällt. 

Ein solches abhängiges Patent kann beispielsweise ein 

Verfahren zur Herstellung eines Produkts betreffen, das 

durch das herrschende Patent geschützt wird. Denkbar ist 

auch ein abhängiges Patent, das die Anwendung eines Pro- 

dukts oder Verfahrens beansprucht, das durch das herr- 

schende Patent geschützt wird. 

Die Ausübung des abhängigen Patents würde die Rechte 

des Dritten aus dem herrschenden Patent verletzen. Der In- 

haber des abhängigen Patentes würde daher das Einver- 

ständnis des Dritten, also des Inhabers des herrschenden 

Patentes, benötigen, um seine Erfindung ausüben zu kön- 

nen. 

In diesem Zusammenhang ist also insbesondere zu prü- 

fen, ob der Verkäufer bzw. die Zielgesellschaft Unterlas- 

sungserklärungen abgegeben hat oder Untersagungsverfü- 

gungen bzw. -urteile vorliegen, welche die Verwertung der 

betroffenen patentgeschützten Technologie untersagen. 

Im Hinblick auf diese Konstellation sollte der Due-Dili- 

gence-Bericht jedenfalls die folgenden Informationen auf- 

führen: 

 Person des Klägers bzw. des Schutzrechtsin- 

habers 

 Gerichtsstand 
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 Status des Verfahrens 

 Risiko-Einschätzung bei laufenden Verfahren 

 Vorliegen von Lizenzen zur Nutzung des herr- 

schenden Patents 

Darüber hinaus sollte in einem solchen Fall festgestellt 

werden, ob und in welchem Umfang die Nutzung der eige- 

nen Schutzrechte für den Geschäftsbetrieb notwendig ist. In 

vielen Fällen weichen Unternehmen nämlich bei der prakti- 

schen Implementierung erheblich von den eigenen paten- 

tierten Entwicklungen ab. Aus der „Verletzung“ von Schutz- 

rechten Dritter durch eigene Schutzrechte lässt sich deshalb 

nicht zwingend ableiten, dass auch die eigenen Produkte ge- 

gen solche Schutzrechte Dritter verstoßen. 

 
Ergänzender Leistungsschutz 

 
Der Berater darf sich nicht mit der Feststellung begnü- 

gen, dass technische Schutzrechte Dritter nicht verletzt 

werden. Auch dies soll an einem Beispiel verdeutlicht wer- 

den (auf Grundlage der BGH-Entscheidung Exzenterzähne). 

Man stelle sich vor, die Mandantin stellt her und ver- 

treibt Befestigungsvorrichtungen, die ohne weitere Hilfs- 

mittel in einem Bohrloch verankert werden können. Die Be- 

festigung wird durch besonders geformte Steckelemente 

(sog. Exzenterzähne) ermöglicht, die bis vor kurzer Zeit für 

einen Wettbewerber patentrechtlich geschützt waren. Die 

Steckelemente sind zwar technisch  bedingt.  Die  Funktion 
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der Steckelemente kann aber auch durch anders geformte 

Elemente übernommen werden 

Der BGH hat in einem solchen Fall trotz erloschenem Pa- 

tentschutz eine Verletzung für möglich gehalten, gestützt 

auf den wettbewerbsrechtlichen ergänzenden Leistungs- 

schutz. 

Der Berater in der Due Diligence muss deshalb neben der 

streng patentrechtlichen Prüfung eine wettbewerbsrechtli- 

che Prüfung vornehmen, die weitere Aspekte berücksich- 

tigt. Hierzu gehören insbesondere das Wettbewerbsumfeld, 

also die durch andere Unternehmen eingesetzten Lösungen, 

und die technische Austauschbarkeit sowie die Frage, ob 

durch ein bestimmtes Produktdesign eine vermeidbare 

Herkunftstäuschung einhergeht. Für diese Prüfung bedarf 

es zusätzlich zur technischen Expertise einer genauen 

Kenntnis des Marken- und Wettbewerbsrechts. 
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KERNPUNKTE 

 

 Eigene Produkte und Dienstleistungen müssen auf 

ihre Vereinbarkeit mit Schutzrechten Dritter ge- 

prüft werden. 

 Die Verwertung eigener technischer Schutzrechte 

kann durch Schutzrechte Dritter erschwert werden. 

Zu beachten ist, dass die eigenen Produkte häufig in 

technischer Hinsicht von den eigenen Schutzrechten 

abweichen. 

 Ergänzender Leistungsschutz kann Ansprüche be- 

gründen, selbst wenn Patentschutz nicht mehr be- 

steht. 
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Kapitel 8 

Lizenzverträge über technische 
Schutzrechte 

 
Auch Lizenzverträgen über technische Schutzrechte kommt 

im Rahmen einer Unternehmenstransaktion regelmäßig be- 

achtliche wirtschaftliche Bedeutung zu. Oftmals ermöglicht 

erst die Lizenzierung von Schutzrechten Dritter die Vermark- 

tung von Produkten oder Verfahren. 

 

Grundsätzliches 
 

Im Rahmen einer Due Diligence sind in der Regel auch 

zahlreiche Lizenzverträge zu prüfen. Dabei sind im Wesent- 

lichen zwei Konstellationen zu unterscheiden. 

Bestimmte Technologien, welche der Verkäufer bzw. die 

Zielgesellschaft für den eigenen Geschäftsbetrieb einsetzt, 

können Gegenstand von Rechten Dritter sein. Um diese 

Technologien einsetzen zu können, kann der Verkäufer bzw. 

die Zielgesellschaft mit dem Schutzrechtsinhaber Li- 

zenzvereinbarungen getroffen haben, welche zur wirt- 

schaftlichen Verwertung der patentierten Technologien be- 

rechtigen. 

Ist der potentielle Erwerber an der Fortführung des Ge- 

schäftsbetriebs des Verkäufers bzw. der Zielgesellschaft in- 

teressiert, muss  notwendigerweise  geklärt werden, ob Li- 
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zenzvereinbarungen, bei denen der Verkäufer bzw. die Ziel- 

gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft Lizenzinhaberin 

ist, übertragen werden können, also auch bei einer Veräu- 

ßerung des Unternehmens bzw. einzelner Unternehmens- 

bestandteile fortbestehen. 

In jedem Fall sind wenigstens die folgenden Aspekte zu 

überprüfen: 

 Grundsätzliche Wirksamkeit der Lizenz- 

vereinbarung 

 Laufzeit 

 Bestehen von Kündigungsmöglichkeiten 

 Lizenzgebühren 

Darüber hinaus ist es natürlich auch denkbar, dass der 

Verkäufer bzw. die Zielgesellschaft selbst eigene Schutz- 

rechte an Dritte lizenziert. Auch die Ausgestaltung dieser Li- 

zenzvereinbarungen ist für den potentiellen Erwerber inte- 

ressant und bedarf daher einer gesonderten Untersuchung. 

Besonders prüfungsrelevant sind hier die folgenden As- 

pekte: 

 Handelt es sich um Exklusivlizenzverein- 

barungen? 

 Sind die vereinbarten Lizenzgebühren 

auffällig niedrig? 

 Handelt es sich bei dem Lizenznehmer um 

einen Wettbewerber des potentiellen Er- 

werbers? 
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Liegen eine oder mehrere dieser Voraussetzungen vor, 

sollte geklärt werden, ob eine kurzfristige Beendigung des 

Lizenzvertrags möglich ist. Denn anderenfalls hätten die 

von der Lizenzierung betroffenen Schutzrechte für den po- 

tentiellen Erwerber einen erheblich geringeren Wert. 

Für die Erstellung des Due-Diligence-Berichts und die 

Berücksichtigung der Lizenzverträge empfiehlt sich im All- 

gemeinen die folgende Herangehensweise: 

Der Due-Diligence-Bericht sollte die Lizenzverträge auf- 

listen, bei denen der Verkäufer bzw. die Zielgesellschaft als 

Vertragspartei beteiligt ist. Teilweise lassen sich Informati- 

onen hierzu auch aus den Patentregistern entnehmen. So 

kann die Erteilung von Lizenzen beispielsweise in Deutsch- 

land (dort jedoch nur im Fall von ausschließlichen Lizenzen, 

vgl. § 30 Abs. 4 PatG), Frankreich, den Niederlanden, Spa- 

nien und den USA ins jeweilige Patentregister eingetragen 

werden. 

Der Due-Diligence-Bericht sollte zudem Informationen 

über (noch) nicht angenommene Lizenzangebote auffüh- 

ren, welche der Verkäufer bzw. die Zielgesellschaft gegen- 

über Dritten gemacht hat. Denn auch diese Informationen 

können über die Möglichkeiten der Verwertung der be- 

troffenen Schutzrechte im Wege der Lizenzierung Auf- 

schluss geben. 

Stehen die gewerblichen Schutzrechte im Fokus der 

Transaktion, sollte zumindest eine summarische Prüfung 

der Lizenzverträge hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Be- 

deutung insbesondere unter Berücksichtigung der   jeweils 
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lizenzierten Technologie und der Lizenzeinnahmen erfol- 

gen. 

 
Relevante Informationen in Lizenzverträgen 

 
In der Folge werden einzelne Aspekte thematisiert, die 

bei der Auswertung von Lizenzverträgen grundsätzlich nä- 

her beleuchtet werden sollten. Die in der Folge aufgeführten 

Aspekte sind jedoch nicht als eine abschließende Auflistung 

zu verstehen. 

 
Gegenstand der Lizenzvereinbarung 

 
Zunächst sollte der Gegenstand der Lizenzvereinbarung 

genau festgestellt werden. Hierzu empfiehlt sich die sepa- 

rate Auflistung der lizenzierten Schutzrechte. Da Lizenzver- 

einbarungen oftmals nicht nur bereits erteilte Schutzrechte 

umfassen, sondern sich beispielsweise auch auf Patentan- 

meldungen erstrecken können, sollte stets der Status sol- 

cher Anmeldungen überprüft werden. 

Zudem sollte geklärt werden, ob möglicherweise eine 

Kreuzlizenzierung vereinbart wurde und, wenn dies der Fall 

sein ist, die Kreuzlizenz sich auch auf zukünftige Schutz- 

rechte erstreckt. 

Abschließend sollte bei der Feststellung des Lizenzge- 

genstands geklärt werden, ob die Lizenzierung sich auch auf 

weitere Rechte erstreckt, z.B. auf Know-how. Häufig kann 

gerade  das  nicht  registrierte  Know-how  für  die Verwen- 
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dung der den Schutzrechten zugrundeliegenden Technolo- 

gie erforderlich sein, so dass dem Know-how ein enormer 

Wert zukommt. Daher ist unbedingt zu klären, ob das zur 

Verfügung gestellte Know-how umfassend ist und der 

Schutzrechtsinhaber über die Laufzeit der Lizenzvereinba- 

rung hinweg erforderliche Aktualisierungen zur Verfügung 

stellen muss. 

 
Exklusivlizenz 

 
Hat der Lizenzvertrag die Erteilung einer Exklusivlizenz 

zum Gegenstand, sollte der Umfang der Exklusivlizenz über- 

prüft werden. Normalerweise gilt die Exklusivlizenz auch 

gegenüber dem Lizenzgeber, also in der Regel auch gegen- 

über dem Patentinhaber. Der Lizenzgeber ist in solch einem 

Fall  weder  zu  eigenen  Benutzungshandlungen  noch   zur 

 
Praxishinweis 

Um den Umfang des von der Lizenzierung um- 

fassten Know-hows feststellen zu können, sollte 

der gesamte Lizenzvertrag ausgewertet werden. 

Oftmals lässt sich anhand der dafür im Vertrag 

enthaltenen Begriffsdefinition erkennen, ob das 

Know-how möglicherweise unzureichend sein 

könnte. Daher sollte in diesen Fällen beim Veräu- 

ßerer erfragt werden, welche Dokumentation in- 

soweit vom Lizenzgeber zur Verfügung gestellt 

worden ist. 
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Vergabe weiterer Lizenzen berechtigt, soweit die Lizenzen 

sich mit dem Gegenstand der vom zu prüfenden Lizenzver- 

trag umfassten Gebrauchsberechtigung in sachlicher, zeitli- 

cher oder räumlicher Hinsicht decken. 

Handelt es sich dagegen um eine sogenannte alleinige Li- 

zenz (oder auch sole licence), verspricht der Lizenzgeber 

zwar, keine weiteren Lizenzen zu erteilen, behält sich selbst 

aber die Nutzung der lizenzierten Schutzrechte vor (eine 

entsprechende gesetzliche Regelung findet sich beispiels- 

weise im Urheberrecht in § 31 Abs. 3 S. 2 UrhG). 

 
Vertragsgebiet 

 
Auch sollte festgestellt werden, für welches Gebiet die Li- 

zenz erteilt wird. Die räumliche Erstreckung der Lizenz ist 

dabei unabhängig davon festzustellen, ob es sich bei dem 

Verkäufer bzw. bei der Zielgesellschaft um den Lizenzgeber 

oder den Lizenznehmer handelt. 

Ist der Verkäufer bzw. die Zielgesellschaft Lizenzgeber, 

muss geklärt werden, ob die räumliche Erstreckung der er- 

teilten Lizenz dem Geschäftsbetrieb bzw. der strategischen 

Ausrichtung des potentiellen Erwerbers in den für ihn rele- 

vanten Märkten entgegensteht. 

Handelt es sich bei dem Verkäufer bzw. der Zielgesell- 

schaft hingegen um den Lizenznehmer, muss geklärt wer- 

den, ob die erteilte Lizenz die für den potentiellen Erwerber 

relevanten Märkte abdeckt und ihm so eine Ausdehnung 

seiner geschäftlichen Tätigkeit ermöglicht. 
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Laufzeit bzw. Kündigungsfrist 
 

Darüber hinaus sind für den potentiellen Erwerber auch 

die Laufzeit eines Lizenzvertrags bzw. die Möglichkeit, sich 

von der Vereinbarung vorzeitig zu lösen, relevant. Sollten 

nämlich die Rahmenbedingungen des Lizenzvertrags für 

den potentiellen Erwerber in der Gesamtschau nachteilig 

sein, z.B., weil er als Lizenzgeber nur sehr niedrige Lizenz- 

gebühren erhalten würde, wäre es für ihn sinnvoller, den Li- 

zenzvertrag zu kündigen und die betroffenen Schutzrechte 

anderweitig zu kommerzialisieren. 

Grundsätzlich zu klärende Fragen sind im Hinblick auf 

die Laufzeit und ggf. bestehende Kündigungsfristen insbe- 

sondere: 

 Endet der Lizenzvertrag mit Ablauf der 

betroffenen Schutzrechte oder besteht 

der Vertrag auch darüber hinaus, umfasst 

dann aber zum Beispiel nur noch das mög- 

licherweise ebenfalls lizenzierte Know- 

how? 

 Ist die Laufzeitverlängerung an be- 

stimmte Konditionen geknüpft? 

 Besteht für den potentiellen Erwerber die 

Möglichkeit, sich von der Lizenzvereinba- 

rung zu lösen? Wenn ja, unter welchen Vo- 

raussetzungen? 
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Change of control-Klausel 
 

Insbesondere im Fall von Transaktionen in Form eines 

Share Deals, also einem Erwerb der Unternehmensanteile, 

ist zu klären, ob die von der Zielgesellschaft abgeschlosse- 

nen Lizenzvereinbarungen eine sog. change of control-Klau- 

sel beinhalten. 

Eine solche Klausel kann z.B. vorsehen, dass im Fall der 

Veräußerung von Unternehmensanteilen der einen Ver- 

tragspartei der jeweils anderen Vertragspartei ein außeror- 

dentliches Kündigungsrecht eingeräumt wird. Die change of 

control-Klauseln sind dabei von sog. non assignability-Klau- 

seln abzugrenzen, welche lediglich ein Verbot der Übertra- 

gung der von der Lizenzierung umfassten Schutzrechte 

während der Vertragslaufzeit betreffen. 

Es ist also zu prüfen, ob der Lizenzvertrag ein Kündi- 

gungsrecht vorsieht für den Fall, dass Anteile am Unterneh- 

men des Lizenznehmers bzw. des Lizenzgebers veräußert 

werden. Als Vorfrage ist hierbei regelmäßig zu klären, wann 

nach den Vorgaben des Vertrags überhaupt von einer 

change of control gesprochen werden kann. So kann der 

Vertrag unter anderem vorsehen, dass von einer change of 

control nur dann auszugehen ist, wenn die Veräußerung von 

Unternehmensanteilen zur Erlangung einer Mehrheits- 

beteiligung im Sinne des § 16 AktG führt. 

In Fällen, in denen der Lizenzvertrag keine change of 

control-Klausel vorsieht, muss grundsätzlich geprüft wer- 

den, welche Rechtsfolge das nationale Recht bei einer Über- 
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tragung der Unternehmensanteile einer der Vertragspar- 

teien vorsieht. Hierbei ist insbesondere zur klären, ob der 

jeweils andere Vertragspartner sich trotz fehlender Klausel 

vom Vertrag lösen kann. 

 
Unterlizenzen 

 
Um den Wert eines Lizenzvertrags beurteilen zu können, 

muss der potentielle Erwerber wissen, ob der Lizenzvertrag 

die Erteilung von Unterlizenzen, zum Beispiel an verbun- 

dene Konzerngesellschaften, zulässt. 

Sollte der Lizenzvertrag keine Regelung betreffend die 

Erteilung von Unterlizenzen enthalten, gilt nach deutschem 

Recht das Folgende: 

Der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz ist grundsätz- 

lich zur Erteilung von Unterlizenzen berechtigt. Unterlizen- 

zen können jedoch nur in Übereinstimmung mit den ver- 

traglichen Bestimmungen zum Vertragsgebiet, zur Ver- 

tragslaufzeit bzw. zur Nutzungsart erteilt werden. Handelt 

es sich um eine personengebundene ausschließliche Lizenz, 

ist die Erteilung von Unterlizenzen dagegen nicht möglich. 

Für den Inhaber einer einfachen Lizenz gilt nach deut- 

schem Recht, dass die Erteilung von Unterlizenzen nur mög- 

lich ist, wenn die Möglichkeit zur Erteilung von Unterlizen- 

zen vertraglich eingeräumt wird. 
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Lizenzgebühren 
 

Die wirtschaftliche Beurteilung eines Lizenzvertrags 

hängt ganz entscheidend auch von der Höhe der jeweils zu 

zahlenden Lizenzgebühren ab. 

Hierbei ist zunächst zu bestimmen, um welche Art der 

Lizenzgebühr es sich handelt: 

 Umsatzlizenzgebühr 

 Stücklizenzgebühr 

 Mindestlizenzgebühr 

 Pauschal-/Einmalzahlung 

 Kombination verschiedener Lizenzgebüh- 

ren 

Um einen Überblick über die tatsächlich geleisteten Li- 

zenzzahlungen zu erlangen, empfiehlt es sich unabhängig 

von den vertraglichen Regelungen, die entsprechenden In- 

formationen bei dem Verkäufer anzufordern. 

Auf Grundlage der zur Verfügung gestellten Informatio- 

nen betreffend die vertraglich festgelegten und die tatsäch- 

lich gezahlten Lizenzgebühren ist zu ermitteln, ob die Li- 

zenzgebühren in einem auffälligen Missverhältnis zu dem 

Wert der lizenzierten Schutzrechte stehen. Im Due-Dili- 

gence-Bericht sollte in diesem Zusammenhang eine kurze 

Einschätzung dazu abgegeben werden, ob die Aufrechter- 

haltung der betroffenen Lizenzvereinbarung für den poten- 

tiellen Erwerber wirtschaftlich sinnvoll ist. 
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Nutzungsrechte bei Verbesserungen 
 

Weiter ist zu klären, wem Verbesserungen, die während 

der Laufzeit eines Lizenzvertrags entwickelt werden, zu- 

stehen sollen. Besonders relevant kann die Klärung dieser 

Frage bei Lizenzvereinbarungen sein, die mit Forschungs- 

einrichtungen bzw. Hochschulen abgeschlossen worden 

sind. 

Grundsätzlich sind alle an der Lizenzvereinbarung betei- 

ligten Parteien daran interessiert, dass die lizenzierte Tech- 

nologie fortentwickelt wird. So ist der Lizenzgeber daran in- 

teressiert, von den Erfahrungen des Lizenznehmers bei der 

Anwendung der lizenzierten Technologie zu erfahren, um 

diese Erkenntnisse in seine eigenen Fortentwicklungsbe- 

mühungen einfließen zu lassen. 

Daher wird der Lizenznehmer in einigen Fällen ver- 

pflichtet, dem Lizenzgeber seine Erkenntnisse beispiels- 

weise in Form eines jährlichen Auswertungsberichts zur 

Verfügung zu stellen. In der Regel ist mit dieser Berichtsver- 

pflichtung auch die Erteilung der Nutzungsrechte an den 

entwickelten Verbesserungen verbunden. Die ggf. den Li- 

zenznehmer treffende Verpflichtung zur Erteilung von Nut- 

zungsrechten für Verbesserungen kann Risiken bergen. 

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Lizenzgeber 

berechtigt wäre, die Verbesserungen an andere Lizenzneh- 

mer zu lizenzieren, ohne dass der Lizenznehmer, der die li- 

zenzierte Technologie fortentwickelt hat, davon profitiert. 

Besonders problematisch wäre dies in Fällen, in denen der 

Lizenzgeber die lizenzierte Technologie an   Wettbewerber 
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des betroffenen Lizenznehmers lizenziert. Entsprechende 

Klauseln im Lizenzvertrag sollten daher unbedingt im Due- 

Diligence-Bericht berücksichtigt werden. 

Darüber hinaus sollte bei dem Verkäufer bzw. der Ziel- 

gesellschaft erfragt werden, ob es während der bisherigen 

Laufzeit des Lizenzvertrags zu Fortentwicklungen und Nut- 

zungsverbesserungen gekommen ist. Ist dies der Fall, soll- 

ten – soweit vorhanden – entsprechende Auswertungsbe- 

richte angefordert und ausgewertet werden. 

 
Sonderkonstellation: Abschluss des Lizenzvertrags vor 

dem 31. Dezember 1998 

 

Lizenzverträge, die vor dem 31. Dezember 1998 abge- 

schlossen wurden, sollten darauf überprüft werden, ob sie 

möglicherweise wegen eines Verstoßes gegen das Schrift- 

formerfordernis des § 34 GWB a.F. unwirksam sein könn- 

ten. 

Nach § 34 GBW a.F. bedurften die vor dem genannten 

Stichtag abgeschlossenen Lizenzverträge der Schriftform. 

Dieses Erfordernis spielt oftmals insbesondere bei zum Li- 

zenzvertrag gehörigen Anlagen eine Rolle. Hierbei konnte 

dem Schriftformerfordernis auf folgende Weise genügt wer- 

den: Die Anlagen 

 waren mit dem Lizenzvertrag körperlich ver- 

bunden, oder 

 nahmen eindeutigen Bezug auf den Lizenz- 

vertrag und waren separat unterschrieben. 
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Das Schriftformerfordernis war auch bei Änderungsver- 

trägen, selbst im Fall von bloßem Parteienwechsel, einzu- 

halten. 

Die Bedeutung des § 34 GWB a.F. im Rahmen einer Due- 

Diligence-Prüfung mag auf den ersten Blick gering erschei- 

nen. Doch in der Praxis bestehen noch zahlreiche Verträge, 

die vor dem 1. Januar 1999 abgeschlossen wurden und sich 

auch auf Schutzrechte, die zukünftig noch angemeldet oder 

erteilt werden, erstrecken. 

 
Verletzung lizenzierter Patente durch Dritte 

 
Zu klären ist außerdem, ob die Lizenzvereinbarung eine 

Regelung für das Vorgehen gegen die Verletzung lizenzier- 

ter Schutzrechte durch unberechtigte Dritte beinhaltet. 

In diesem Zusammenhang sind insbesondere die folgen- 

den Fragen zu beantworten: 

 Ist der Lizenznehmer verpflichtet, den Li- 

zenzgeber über jede ihm bekannte Verlet- 

zungshandlung zu informieren? 

 Ist der Lizenznehmer berechtigt oder so- 

gar verpflichtet, gegen den vermeintli- 

chen Verletzer vorzugehen? 

 Sieht die Lizenzvereinbarung für das Vor- 

gehen gegen den vermeintlichen Verlet- 

zer lizenzierter Schutzrechte eine Kosten- 

teilungsregelung vor? 
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 Wem sollen etwaige Erlöse aus dem Vor- 

gehen gegen den vermeintlichen Verlet- 

zer zustehen? 

 
Weitere Fragen 

 
Wie bereits eingangs ausgeführt, handelt es sich bei den 

voranstehend diskutierten Prüfungspunkten nicht um eine 

abschließende Auflistung. Vielmehr kann im Einzelfall die 

Auseinandersetzung mit zahlreichen weiteren Aspekten in 

gefordert sein. 

Beispielsweise sollte auch immer geklärt werden, 

 wer für Verlängerungsgebühren aufkom- 

men muss, 

 ob Zahlungsansprüche regelmäßig erfüllt 

worden sind, und 

 welches anwendbare Recht und welchen 

Gerichtsstand der Lizenzvertrag vorsieht. 
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KERNPUNKTE 

 

 Bei der Auswertung von Lizenzvereinbarungen ist 

darauf zu achten, ob die Lizenz sich auf alle Verwer- 

tungsstufen bezieht oder z.B. nur auf die Herstellung 

und nicht auf das Inverkehrbringen. Ist Letzteres 

der Fall, darf der herstellende Lizenznehmer nur an 

Vertriebsberechtigte liefern. 

 Besonderes Augenmerk sollte auf das Bestehen und 

den Umfang einer change of control-Klausel gelegt 

werden, die bei einer Unternehmensveräußerung 

Kündigungsrechte vorsehen kann. 

 Die Zielgesellschaft sollte aufgefordert werden, de- 

taillierte Informationen zu ggf. von der Lizenzierung 

umfasstem Know-how bereitzustellen. 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
142 

 



143  

 

Kapitel 9 

Arbeitnehmererfindungen 

 
Arbeitnehmererfindungen wird in Due-Diligence-Prüfungen 

regelmäßig keine übermäßig große Bedeutung beigemessen. 

Dies ist jedoch ein schwerwiegender Fehler. Versäumnisse im 

Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Diensterfin- 

dungen können ebenso weitreichende Konsequenzen haben 

wie ausstehende Vergütungsansprüche, die von dem Erwer- 

ber unzutreffend bemessen werden. 

 

Arbeitnehmererfindungen stellen bei Due-Diligence- 

Prüfungen einen oftmals unterschätzten Risikofaktor dar. 

Es ist nicht nachvollziehbar, dass bei zahlreichen Trans- 

aktionsvorhaben vollständig auf die Prüfung der möglichen 

Rechte und Ansprüche von Arbeitnehmern verzichtet und 

der Fokus einzig auf die Verifizierung bibliographischer Da- 

ten von Registerrechten gelegt wird. 

Diese Vorgehensweise wird dem Umstand nicht gerecht, 

dass häufig unklar ist, ob die Arbeitnehmererfinder ihre im 

Zusammenhang mit der gemachten Erfindung bestehenden 

Rechte (wirksam) auf den Arbeitgeber übergeleitet haben. 

Dies kann im schlimmsten Fall zur Folge haben, dass der Ar- 

beitgeber zur Herausgabe angemeldeter und erteilter 

Schutzrechte verpflichtet ist, sich also möglicherweise einer 

Vindikationsklage ausgesetzt sieht. 
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Darüber hinaus können Vergütungsforderungen von Ar- 

beitnehmererfindern sowohl für die Vergangenheit als auch 

für die Zukunft im Raum stehen. Die Höhe dieser Vergü- 

tungsforderungen kann im Einzelfall abhängig von der 

Werthaltigkeit der betroffenen Erfindung sehr hoch sein 

und daher ein großes wirtschaftliches Risiko mit sich brin- 

gen. 

Auch kann der Arbeitgeber aufgrund der Bestimmungen 

des Arbeitnehmererfindungsrechts weiteren massiven Be- 

schränkungen ausgesetzt sein. So kann er verpflichtet sein, 

Erfindungen anzumelden oder sie dem Arbeitnehmererfin- 

der anzubieten. Der Verstoß gegen diese Verpflichtungen 

kann den Arbeitgeber schadensersatzpflichtig machen. 

Gerade bei einem Transaktionsvorhaben, dessen Fokus 

auf der Übertragung eines umfangreichen Patentportfolios 

liegt, sollte daher immer die ordnungsgemäße Anwendung 

des relevanten Arbeitnehmererfindungsrechts geprüft wer- 

den. Im Regelfall sollte hierbei zumindest geprüft werden, 

ob die Bestimmungen des deutschen Arbeitnehmererfin- 

derrechts eingehalten worden sind. 
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Häufig werden Erfindungen unter Beteiligung mehrerer 

Arbeitnehmererfinder gemacht, deren Arbeitsverhältnisse 

auf Grundlage unterschiedlicher nationaler Rechtsordnun- 

gen zu beurteilen sind. In diesen Fällen wäre die Überprü- 

fung der jeweiligen nationalen Bestimmungen des Arbeit- 

nehmererfinderrechts notwendig, die in einer Due-Dili- 

gence-Prüfung regelmäßig nicht ohne Weiteres geleistet 

werden kann. 

 
Praxishinweis 

Bei einer Due-Diligence-Prüfung sollten im Hin- 

blick auf mögliche Ansprüche von Arbeitnehmer- 

erfindern immer wenigstens die folgenden zwei 

Fragen geklärt werden: 

(1) Halten Arbeitnehmererfinder noch Rechte an 

Erfindungen bzw. angemeldeten / erteil- ten 

Patenten, die von der Transaktion um- fasst 

sind? 

(2) Bestehen Vergütungsansprüche oder sons- 

tige Ansprüche von Arbeitnehmererfindern, 

mit denen der potentielle Erwerber gegebe- 

nenfalls nach Erwerb konfrontiert werden 

könnte? 
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Anwendungsbereich des ArbnErfG 
 

Für die Anwendbarkeit des Gesetzes über Arbeitneh- 

mererfindungen (ArbnErfG) müssen einige Voraussetzun- 

gen erfüllt werden, die in der Folge kurz dargestellt sind. 

 
Sachlicher Anwendungsbereich 

 
In sachlicher Hinsicht erstreckt das ArbnErfG sich auf Ar- 

beitnehmerfindungen (Diensterfindungen), also auf patent- 

oder gebrauchsmusterfähige Erfindungen, die ein Arbeit- 

nehmer im Rahmen seiner Dienstpflicht gemacht hat. 

Das ArbnErfG bestimmt, dass der Arbeitgeber grund- 

sätzlich einen Anspruch auf die Rechte an der Diensterfin- 

dung hat. Dem Arbeitnehmer hingegen steht lediglich ein 

ausgleichender Anspruch auf Vergütung zu. 

Das ArbnErfG stellt daher eine gesetzliche Ausnahme 

vom Grundsatz dar, dass dem Erfinder das Recht auf das Pa- 

tent zustehen soll (vgl. Art. 60 EPÜ bzw. § PatG 6). 

 
Räumlicher Anwendungsbereich 

 
In räumlicher Hinsicht ist das ArbnErfG im gesamten Ge- 

biet der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Weist das 

Arbeitsverhältnis einen Auslandsbezug auf, greift das 

ArbnErfG dann ein, wenn das betroffene Arbeitsverhältnis 

gemäß den Regeln des Internationalen Privatrechts nach 

deutschem Recht zu beurteilen ist. 
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Sieht der Arbeitsvertrag keine Rechtswahlklausel vor, 

gilt das Recht des gewöhnlichen Arbeitsorts. Dies hat zur 

Folge, dass das ArbnErfG grundsätzlich auch anwendbar ist 

bei 

 einem ausländischen Arbeitnehmer sowie 

 einer vorübergehenden Entsendung des 

Arbeitnehmers in anderen Staat 

 
Begriffsbestimmungen 

 
Zum grundsätzlichen Verständnis des Arbeitnehmerer- 

findungsrechts und der damit zusammenhängenden Beson- 

derheiten und Probleme ist eine Erläuterung der wichtigs- 

ten Begriffe notwendig. 

 
Arbeitnehmer 

 
Das ArbnErfG basiert auf dem allgemein im Arbeitsrecht 

geltenden Arbeitnehmerbegriff. 

Danach ist derjenige ein Arbeitnehmer, der eine vertrag- 

lich geschuldete Leistung im Rahmen einer von Dritten be- 

stimmten Arbeitsorganisation erbringt, in der er dem Wei- 

sungsrecht seines Vertragspartners unterliegt. 

Ausgeschlossen vom Arbeitnehmerbegriff sind daher: 

 Freie Mitarbeiter 

 Handelsvertreter (vgl. § 84 Abs. 1 HGB) 
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 Gesetzliche Vertreter einer juristischen 

Person (Organmitglieder) 

 Persönlich haftende Gesellschafter 

Macht eine vom Arbeitnehmerbegriff ausgeschlossene 

Person eine Erfindung, gilt dafür das jeweilige Vertragssta- 

tut, das in der Regel jedoch ohnehin den Regelungen des Ar- 

bnErfG entsprechen dürfte. 

 
Diensterfindung 

 
Zu  unterscheiden  ist  zwischen  Diensterfindungen  und 

freien Erfindungen. 

Diensterfindungen sind solche Erfindungen, die 

 während des Bestehens eines Arbeitsver- 

hältnisses gemacht worden sind, und 

 entweder aus der dem Arbeitnehmer im 

Betrieb obliegenden Tätigkeit heraus ent- 

standen sind, oder 

 maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbei- 

ten des Betriebs beruhen (vgl. § 4 (2) Ar- 

bnErfG). 

Als freie Erfindungen gelten alle anderen Erfindungen 

von Arbeitnehmern, die sich nicht deren betrieblicher Tä- 

tigkeit zuordnen lassen. 
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Pflicht des Arbeitgebers zur Erfindungsmeldung 
 

Hat der Arbeitnehmer eine Diensterfindung gemacht, ist 

er verpflichtet, seinem Arbeitgeber diese Diensterfindung 

unverzüglich melden. Die Erfindungsmeldung muss dabei 

folgenden Anforderungen genügen (vgl. § 5 ArbnErfG): 

Die Meldung muss 

 in Textform erfolgen (E-Mail ausrei- 

chend), 

 kenntlich machen, dass es sich um eine 

Erfindung handelt, und 

 eine Beschreibung der technischen Auf- 

gabe, ihrer Lösung und des Zustandekom- 

mens der Diensterfindung enthalten. 

Zudem sollte die Meldung 

 Angaben über die dem Arbeitnehmer 

dienstlich erteilten Weisungen oder 

Richtlinien, die benutzten Erfahrungen o- 

der Arbeiten des Betriebes, die Mitarbei- 

ter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit 

enthalten, und 

 hervorheben, was der meldende Arbeit- 

nehmer als seinen eigenen Anteil an der 

Diensterfindung ansieht. 

Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Zeitpunkt 

des Eingangs der Erfindungsmeldung unverzüglich in Text- 

form zu bestätigen. 
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Unabdingbarkeit des ArbnErfG 
 

Zu berücksichtigen ist zudem der Umstand, dass die Re- 

gelungen des ArbnErfG vorrangig dem Schutz des Arbeit- 

nehmererfinders dienen und daher grundsätzlich nicht zu 

dessen Lasten abbedungen werden können. 

Ausnahmsweise ist eine Abweichung von den Vorgaben 

des ArbnErfG in vertraglichen Vereinbarungen möglich, die 

mit dem Arbeitnehmererfinder nach Meldung einer Diens- 

terfindung getroffen werden (vgl. § 22 ArbnErfG). Wirksam 

sind derartige Vereinbarungen indes nur dann, wenn sie 

nicht als unbillig anzusehen sind (vgl. § 23 ArbnErfG). 

 
Praxishinweis 

Häufig haben Unternehmen (elektronische) Mel- 

desysteme eingerichtet. Daher sollte beim Veräu- 

ßerer bzw. der Zielgesellschaft erfragt werden, 

ob ein Meldesystem etabliert wurde und ob im 

Rahmen der Due-Diligence-Prüfung Zugang zu 

dem Meldesystem und den gemachten Erfin- 

dungsmeldungen gewährt werden kann. 
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Inanspruchnahme der Diensterfindung 
 

Bei jeder Due-Diligence-Prüfung mit Patentbezug sollte 

geprüft werden, ob der Verkäufer alle Rechte an den von der 

Transaktion umfassten Schutzrechten hält. Hierbei ist ins- 

besondere zu prüfen, ob die Erfinder ihre Rechte wirksam 

auf den aktuellen Inhaber übertragen haben. 

Bei Arbeitnehmererfindern, deren Arbeitsverträge dem 

ArbnErfG unterliegen, ist zu klären, ob der Arbeitgeber die 

in Frage stehende Diensterfindung, die einer Patentanmel- 

dung oder einem bereits erteilten Patent zugrunde liegt, 

wirksam in Anspruch genommen hat. 

 
Praxishinweis 

Die Rechte des Arbeitnehmers betreffend Arbeit- 

nehmererfindungen können nicht im Voraus im 

Arbeitsvertrag oder anderen vertraglichen Ver- 

einbarungen abbedungen werden. 

Die potentielle Unbilligkeit von Vereinbarungen 

mit Arbeitnehmern ist in der Praxis ein erhebli- 

cher Risikofaktor, der in der Due Diligence unbe- 

dingt beachtet werden muss. Die Beurteilung er- 

fordert sehr spezielle Expertise im Bereich des 

Arbeitnehmererfindungsrechts. 
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Vermutung der Inanspruchnahme 
 

Dabei ist die folgende Vermutungsregel zu beachten: Für 

Diensterfindungen, die Arbeitnehmer seit dem 1. Oktober 

2009 gemeldet haben, gilt die Inanspruchnahme der gemel- 

deten Erfindung durch den Arbeitgeber als erklärt, wenn 

der Arbeitgeber die Erfindung dem Arbeitnehmer nicht aus- 

drücklich binnen einer Frist von vier Monaten nach Eingang 

der ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung in Textform 

freigegeben hat (vgl. § 6 Abs. 2 ArbnErfG). 

Diese Regelung hat zur Folge, dass der Arbeitgeber auf 

die Erfindungsmeldung nicht zu reagieren braucht. Verzich- 

tet er nicht innerhalb von vier Monaten nach erfolgter Er- 

findungsmeldung durch den Arbeitnehmer ausdrücklich auf 

die Inanspruchnahme, gehört ihm die Erfindung mit al- len 

Rechten und Pflichten. 

Nach der Inanspruchnahme stehen dem Arbeitgeber ins- 

besondere das Recht auf das Patent und das Recht aus dem 

Patent zu. Der Arbeitgeber kann also unter anderem 

(1) die Erfindung nach seinen Vorstellungen 

wirtschaftlich verwerten, 

(2) eine Patentanmeldung für die Erfindung 

einreichen, oder 

(3) die patentierte Erfindung lizenzieren oder 

auch verkaufen. 

Um möglichen Problemen und Auseinandersetzungen 

vorzubeugen, erklären Arbeitgeber die Inanspruchnahme 

von  gemeldeten  Erfindungen  vorsorglich  auch weiterhin 



153  

 

ausdrücklich. Handelt es sich um eine Transaktion mit be- 

sonderem Technologiebezug und einem wirtschaftlich be- 

deutenden Schutzrechtsportfolio, sollten bei dem Verkäufer 

alle vorliegenden Inanspruchnahmeerklärungen angefor- 

dert werden. 

 
Inanspruchnahme bei Altfällen 

 
Anders liegt der Fall hingegen bei Altfällen, das heißt bei 

Diensterfindungen, die der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber 

bis zum 30. September 2009 gemeldet hat. 

Für die Feststellung, ob die Wirksamkeit der Inanspruch- 

nahme von Erfindungen, die den von der Transaktion um- 

fassten Schutzrechten zugrunde liegen, nach altem Recht zu 

beurteilen ist, darf nur auf den Zeitpunkt der Erfindungs- 

meldung abgestellt werden. 

Das Datum der Patentanmeldung gibt keine oder jeden- 

falls keine sichere Auskunft darüber, ob die Erfindungsmel- 

dung nach dem 30. September 2009 erfolgt sein könnte. 

Zwar sieht § 13 Abs. 1 S. 3 ArbnErfG vor, dass gemeldete Er- 

findungen unverzüglich anzumelden sind. Jedoch kann die 

dem Arbeitgeber zugestandene Prüfungsphase z.B. im Hin- 

blick auf die Verwertbarkeit der Erfindung in Einzelfällen 

einige Monate betragen. Dies hat zur Folge, dass auch Pa- 

tentanmeldungen, die einige Monate nach dem 30. Septem- 

ber 2009 angemeldet worden sind, auf einer Erfindung, die 

vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurde, beruhen und da- 

mit nach der alten Rechtslage zu beurteilen sind. 
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Wurde die Erfindung dem Arbeitgeber vor dem 1. Okto- 

ber 2009 gemeldet, war für die wirksame Inanspruch- 

nahme der Erfindung eine Mitwirkungshandlung des Ar- 

beitgebers erforderlich. 

Nach altem Recht musste der Arbeitgeber die Erfindung 

binnen einer Frist von vier Monaten ab Meldung der Erfin- 

dung durch den Arbeitnehmer ausdrücklich in Anspruch 

nehmen. Die Erfindung musste dafür durch schriftliche Er- 

klärung auf den Arbeitgeber übergeleitet werden. 

Wurde diese viermonatige Frist versäumt, verblieben die 

Rechte an der Erfindung beim jeweiligen Arbeitnehmer. 

 
Praxishinweis 

Besondere Probleme wirft die Frage des anwend- 

baren Rechts in Fällen auf, in denen die Erfin- 

dung einige Zeit vor dem 30. September 2009 ge- 

macht wurde, allerdings keine oder keine wirk- 

same Erfindungsmeldung eingereicht wurde und 

der Arbeitgeber erst nach dem 30. September 

2009 Kenntnis von der Erfindung erlangt hat. Zu 

besonderen Komplikationen kann dies führen, 

wenn mehrere Erfinder zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten Erfindungsmeldungen eingereicht 

haben. 

In derartigen Fällen ist eine Einbeziehung eines 

im Arbeitnehmererfindungsrecht spezialisierten 

Kollegen dringend anzuraten. 
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Der Arbeitgeber war dann – soweit er an der Erfindung in- 

teressiert war - darauf angewiesen, die an der Erfindung be- 

stehenden Rechte gesondert vom Arbeitnehmer zu erwer- 

ben. 

Problematisch ist die Unwirksamkeit der Inanspruch- 

nahme von Erfindungen nach altem Recht insbesondere 

dann, wenn der Arbeitgeber die Erfindung als Patent ange- 

meldet und anschließend verwertet hat. Der Arbeitnehmer 

kann in dieser Konstellation die Herausgabe, d.h. die Über- 

tragung des Patents verlangen und Schadensersatzansprü- 

che geltend machen. 

Um der vorstehend erläuterten Problematik vorzubeu- 

gen, legte der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer häufig eine – 

zumeist vorformulierte – Erklärung vor. Mit dieser Erklä- 

rung sollte der Arbeitnehmer bestätigen, dass die Rechte an 

der Erfindung bzw. die auf der Erfindung beruhenden Pa- 

tentanmeldungen, Patente und Gebrauchsmuster aus- 

schließlich dem Arbeitgeber zustehen. 

Doch auch diese Erklärungen sind nicht geeignet, die un- 

wirksame Inanspruchnahme zu heilen. Die Praxis wurde 

insbesondere auch vom OLG Düsseldorf abgelehnt, da es 

sich bei einer solchen Erklärung des Arbeitnehmers um eine 

reine (unzutreffende) Wissenserklärung handele. Für die 

Übertragung der Rechte auf den Arbeitsgeber sei indes eine 

Willenserklärung zwingend notwendig. 

Oftmals ist es daher notwendig, mit betroffenen Arbeit- 

nehmererfindern   oder   sogar   deren    Rechtsnachfolgern 
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nachträglich Vereinbarungen über den Übergang von Erfin- 

dungen, Patentanmeldungen, Patenten und Gebrauchsmus- 

tern zu treffen. Dabei besteht insbesondere bei einer bereits 

laufenden Due-Diligence-Prüfung das erhebliche Risiko, 

dass der Arbeitnehmererfinder von der anstehenden Trans- 

aktion erfährt. Er wird dann in der Regel erkennen, dass der 

Arbeitgeber ein gesteigertes Interesse an Klarstellung bzw. 

Herstellung geordneter Verhältnisse hat, die gegenüber den 

potentiellen Erwerbern kommuniziert werden. Dies weckt 

häufig Begehrlichkeiten auf Seiten des Arbeitnehmererfin- 

ders. 

Noch schwieriger gestaltet sich die Übertragung der 

Rechte an der Erfindung, wenn der Erfinder nicht mehr im 

Unternehmen tätig oder verstorben ist. In dieser Konstella- 

tion werden häufig weder der Erfinder selbst noch seine Er- 

ben ein Interesse daran haben, dem Arbeitgeber die Rechte 

an der Erfindung zu für den Arbeitgeber günstigen Konditi- 

onen zu übertragen. 

 
Praxishinweis 

Insbesondere für die Klärung von Altfällen ist es 

stets geboten, bei der Zielgesellschaft sämtliche 

das Arbeitnehmererfinderwesen betreffende Un- 

terlagen anzufordern, z.B. Betriebsvereinbarun- 

gen, interne Richtlinien, Erfindungsmeldungen, 

Inanspruchnahmeerklärungen, Vergütungsre- 

gelungen. 
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Vergütungsansprüche 
 

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit Arbeitneh- 

mererfindungen können noch nicht erfüllte oder zukünftig 

ggf. noch entstehende Vergütungsansprüche darstellen. 

Grundsätzlich entsteht der Anspruch des Arbeitnehmer- 

erfinders gegen den Arbeitgeber auf angemessene Vergü- 

tung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in An- 

spruch genommen hat (vgl. Art. 9 ArbnErfG). 

Für die Fälligkeit des Vergütungsanspruchs gilt das Fol- 

gende: 

(1) Der Anspruch wird drei Monate nach Aufnahme 

der Benutzung der Erfindung durch den Arbeit- 

geber mit Vereinbarung über die Feststellung der 

Vergütung fällig. 

(2) Kommt eine Vereinbarung über die Feststellung 

der Vergütung nicht in Betracht, wird der An- 

spruch spätestens drei Monate nach Schutz- 

rechtserteilung mit zunächst einseitiger Festset- 

zung durch den Arbeitgeber fällig. 

Bei der Feststellung und Prüfung von etwaigen Vergü- 

tungsansprüchen von Arbeitnehmererfindern im Rahmen 

einer Due-Diligence-Prüfung sind die folgenden Aspekte 

stets zu beachten: 

(1) Der Arbeitnehmererfinder kann der Festsetzung 

der Vergütung innerhalb von zwei Monaten 

durch Abgabe einer Erklärung Textform wider- 

sprechen (vgl. § 12 Abs. 4 ArbnErfG). Es ist daher 
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immer zu klären, ob der Arbeitnehmererfinder 

einen solchen Widerspruch erklärt hat. 

(2) Ändern sich Umstände, können Arbeitnehmerer- 

finder oder Arbeitgeber die Einwilligung der Ge- 

genseite in eine andere Vergütungsregelung ver- 

langen. Voraussetzung dafür ist, dass sich die für 

die Feststellung bzw. Festsetzung der Vergütung 

wesentlichen Umstände ändern (vgl. § 12 Abs. 6 

ArbnErfG). Hierbei ist indes zu beachten, dass die 

Rückzahlung bereits geleisteter Vergütung nicht 

verlangt werden kann. 

Die Berechnung der Vergütung des Arbeitnehmererfin- 

ders richtet sich nach den gesetzlichen Vergütungsrichtli- 

nien und ist regelmäßig sehr komplex. Der Berechnung liegt 

im Allgemeinen die Formel 

V = E x A x M 

zugrunde. 

Der Parameter V bezieht sich auf die Vergütung pro Jahr. 

Der Parameter E steht für den Erfindungswert, der in der Re- 

gel im Rahmen einer Lizenzanalogie ermittelt wird. Der Er- 

findungswert bemisst sich dabei nach dem hypothetischen 

Umsatz, der mit der Erfindung generiert werden könnte. Für 

die Berechnung wird der zu erzielende Umsatz ab- 

schließend mit dem Lizenzsatz multipliziert. Der maßgebli- 

che Anknüpfungspunkt für die Ermittlung des Erfindungs- 

werts ist die tatsächliche Verwertung. 
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Der Parameter A steht für den Anteilsfaktor, der dem Ar- 

beitnehmererfinder bei der Erfindung zukommt. Auch bei 

der Bemessung des Anteilsfaktors sind zahlreiche Faktoren 

zu berücksichtigen. Liegt eine Erfindung beispielsweise völ- 

lig außerhalb des üblichen Aufgabengebiets und/oder hat 

der Arbeitnehmererfinder sich die Aufgabe völlig eigen- 

ständig gestellt, ohne dass es hierzu Impulse seitens des Ar- 

beitgebers gegeben hat, ist von einem hohen Anteilsfaktor 

auszugehen. Der Anteilsfaktor ist hingegen umso geringer, 

je größer der dem Arbeitnehmer durch seine Stellung im 

Unternehmen ermöglichte Einblick in die Erzeugung und 

die Entwicklung der Produkte des Betriebs und je höher 

seine Stellung im Betrieb ist. 

Aufgrund der komplizierten Berechnungsmethode sind 

viele Arbeitgeber bemüht, die Verfahren zur Vergütung der 

Arbeitnehmererfinder zu vereinfachen. Nicht möglich ist je- 

denfalls nach deutschem Recht die Einbindung einer Klau- 

sel im Arbeitsvertrag, wonach die Vergütungsansprüche des 

Arbeitnehmererfinders mit dessen regulärem Gehalt 

abgegolten sein sollen. Anders verhält es sich z.B. in den 

USA, wo eine solche Klausel in den Arbeitsvertrag wirksam 

aufgenommen werden kann. 

Nach deutschem Recht ist solch eine Klausel unwirksam, 

weil die Vergütung erst mit der Inanspruchnahme jeder ein- 

zelnen Erfindung durch den Arbeitnehmer entsteht und erst 

mit der Feststellung oder Festsetzung der Vergütung fällig 

wird. Aufgrund von § 22 ArbnErfG sind Vereinbarun- gen, 

die sich auf zukünftige Diensterfindungen beziehen, die vor 

Abschluss der Vereinbarung weder gemeldet, noch    in 
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Anspruch genommen worden sind, unwirksam. Solche Ver- 

einbarungen können nämlich in Unkenntnis der für die Ver- 

gütung relevanten Umstände nicht zu einer angemessenen 

Vergütung führen. 

Möglich sind indes nach Erfindungsmeldung vereinbarte 

Pauschalvergütungen. Sie haben für den Arbeitnehmerer- 

finder regelmäßig den Vorteil, dass er schnell eine Vergü- 

tung für möglicherweise erst später erfolgende Nutzungen 

erhält. Auch für den Arbeitgeber sind solche Pauschalvergü- 

tungen häufig vorteilhaft. Mit ihnen ist ein nur geringer Ver- 

waltungsaufwand verbunden und zudem können Vergü- 

tungsansprüche frühzeitig in der Kalkulation berücksichtigt 

werden. 

Im Hinblick auf ggf. vereinbarte Pauschalvergütungen ist 

bei einer Due-Diligence-Prüfung auf folgendes zu achten: 

(1) Dem Arbeitnehmererfinder kann ein Abände- 

rungsanspruch nach § 12 Abs. 6 ArbnErfG zu- 

stehen, wenn es zu einer unerwartet guten Nut- 

zungsentwicklung im Hinblick auf die in An- 

spruch genommene Erfindung kommen sollte. 

Dies bedeutet im Ergebnis, dass der Arbeitgeber 

ein Prognoserisiko zu tragen hat. 

(2) Berücksichtigt die vereinbarte Pauschalvergü- 

tung nicht den Erfindungswert, kann möglicher- 

weise ein Fall der Unbilligkeit nach § 23 Arb- 

nErfG vorliegen. Dies hätte die Unwirksamkeit 

der Vergütungsvereinbarung zur Folge. 
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(3) Aufgrund der Unbilligkeitsregelung sollte eine 

Pauschalvergütungsvereinbarung die der Ver- 

einbarung zugrundeliegenden Annahmen und 

Werte sehr transparent machen. 

 
Rechteabkauf 

 
Neben der Pauschalvergütung schlagen Unternehmen 

dem Arbeitnehmererfinder häufig einen umfassenden Ab- 

kauf von Rechten vor. Dies betrifft insbesondere die folgen- 

den Rechte des Arbeitnehmers: 

 Recht auf Anbietung des Schutzrechts bei beab- 

sichtigter Schutzrechtsaufgabe nach § 16 Arb- 

nErfG 

 Anspruch auf Übertragung von Rechten für 

Schutzrechtsanmeldungen im Ausland 

 Anspruch auf Vergütungsanpassung bei verän- 

derten Verhältnissen. 

Für den Rechteabkauf werden in der Praxis oft nur sehr 

geringe Beträge von wenigen hundert Euro gezahlt. Das Ri- 

siko, dass ein Gericht derartige Abgeltungen für unbillig im 

Sinne des § 23 ArbnErfG hält, liegt auf der Hand. Auch an 

dieser Stelle gibt es deshalb erheblichen Prüfungsbedarf. 
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Behandlung von Geschäftsführererfindungen 
 

Auf Erfindungen, die ein Geschäftsführer eines Unter- 

nehmens in dieser Eigenschaft gemacht hat, sind die Rege- 

lungen des ArbnErfG nicht unmittelbar anwendbar. Es gibt 

deshalb auch kein Inanspruchnahmerecht der Gesellschaft. 

Es ist eine Frage der Auslegung des Geschäftsführeranstel- 

lungsvertrags, ob die Gesellschaft – entsprechend den ar- 

beitnehmererfindungsrechtlichen Regelungen – einen An- 

spruch auf Übertragung der Erfinderrechte haben soll. Ge- 

nerell gültige Aussagen lassen sich hierzu nicht treffen. 

In der Praxis ist jedenfalls anerkannt, dass ein Übertra- 

gungsanspruch in der Regel besteht, wenn die Aufgabe ei- 

nes Gesellschafter-Geschäftsführers im Unternehmen ge- 

rade die technische Entwicklung war, während andere Be- 

teiligte auf andere Weise am Erfolg der Gesellschaft mitge- 

wirkt haben. In einem solchen Fall kann davon auszugehen 

sein, dass der betroffene Gesellschafter-Geschäftsführer 

seine technische Expertise mit den dazu gehörenden Ver- 

wertungsmöglichkeiten als seinen Beitrag in die Gesell- 

schaft einbringt. 
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KERNPUNKTE 

 

 Vor dem 1. Oktober 2009 dem Arbeitgeber gemel- 

dete Erfindungen unterliegen altem Recht. Danach 

bedurfte es einer schriftlichen Inanspruchnahmeer- 

klärung. 

 Fehlt es an einer wirksamen Inanspruchnahme, ver- 

bleiben die Rechte beim Arbeitnehmer. Die spätere 

Übertragung auf den Arbeitgeber bedarf einer aus- 

drücklich hierauf gerichteten Willenserklärung des 

Arbeitnehmers. Eine bloße „Bestätigung“ des Ar- 

beitnehmers reicht nicht aus. 

 Vergütungsansprüche aus Arbeitnehmererfindun- 

gen können erheblich sein. Die Berechnung ist selbst 

für Fachleute kompliziert. 

 Erfindungen von Geschäftsführern fallen nicht unter 

die Bestimmungen des Arbeitnehmererfindungs- 

rechts. 
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Kapitel 10 

Insolvenz 

 
Der Großteil der in den vorangegangenen Kapiteln diskutier- 

ten Aspekte stellt sich nicht nur bei gewöhnlichen Unterneh- 

menstransaktionen, sondern auch beim Erwerb technischer 

Schutzrechte aus einer Insolvenz. Sollen Schutzrechte eines 

insolventen Unternehmens erworben werden, bestehen je- 

doch einige Besonderheiten, die einer gesonderten Erörte- 

rung bedürfen. 

 

Grundsätzliches 
 

Auch technische Schutzrechte, die von einem insolven- 

ten Unternehmen erworben werden, müssen einer umfas- 

senden Prüfung unterzogen werden. Bei ihnen stellen sich 

hinsichtlich der Werthaltigkeit im Wesentlichen die glei- 

chen Fragen wie bei einer gewöhnlichen Unternehmens- 

transaktion. Ganz entscheidend ist also insbesondere die 

bereits in den vorangegangenen Kapiteln thematisierte Klä- 

rung der Rechtsinhaberschaft und des Rechtsbestands. 

Darüber hinaus sind beim Erwerb von technischen 

Schutzrechten eines insolventen Unternehmens allerdings 

einige Besonderheiten zu beachten, die in der Folge näher 

beleuchtet werden. 
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Diensterfindungen in der Insolvenz 
 

Grundsätzlich gilt, dass Rechte an der Diensterfindung in 

die Insolvenzmasse des Arbeitgebers fallen, wenn dieser die 

Erfindung vor Verfahrenseröffnung unbeschränkt in An- 

spruch genommen hat. 

Fallen die Rechte an der Diensterfindung in die Insol- 

venzmasse, bleibt zu klären, wie mit den Vergütungsan- 

sprüchen des Arbeitnehmererfinders umzugehen ist bzw. 

wer die Vergütungspflicht des Arbeitgebers übernimmt. 

Hierbei ist § 27 ArbnErfG zu berücksichtigen. 

 
Praxishinweis 

Grundsätzlich unterbricht die Eröffnung des In- 

solvenzverfahrens alle Verfahren vor dem 

DPMA, dem BPatG sowie dem EPA. 

Von der Unterbrechung ausgenommen sind in- 

des die Fristen zur Zahlung der Jahres- und Ver- 

längerungsgebühren. Ist die Frist nach Eröff- 

nung des Insolvenzverfahrens indes schuldlos 

versäumt worden, kann der Insolvenzverwalter 

einen Antrag auf Wiedereinsetzung stellen und 

die Gebühren nachzahlen. 

In Einzelfällen sollte daher geprüft werden, ob 

abgelaufene Schutzrechte „wiederbelebt“ wer- 

den können. 
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Veräußert der Insolvenzverwalter die Diensterfindung 

zusammen mit dem Geschäftsbetrieb, kommt es also z.B. zu 

einer Veräußerung des gesamten Betriebs bzw. einem Be- 

triebsübergang aus der Insolvenzmasse, übernimmt der Er- 

werber für die Zeit ab der Eröffnung des Insolvenzverfah- 

rens die Vergütungspflicht des Arbeitgebers, der die Diens- 

terfindung in Anspruch genommen hat (vgl. § 27 Nr. 1 Arb- 

nErfG). 

Verwertet der Insolvenzverwalter die Diensterfindung 

hingegen im Unternehmen des Schuldners, so hat er dem 

Arbeitnehmer für die Verwertung eine angemessene Vergü- 

tung aus der Insolvenzmasse zu zahlen (vgl. § 27 Nr. 2 Arb- 

nErfG). 

In allen anderen Fällen hat der Insolvenzverwalter dem 

Arbeitnehmer die Diensterfindung sowie darauf bezogene 

Schutzrechtspositionen spätestens nach Ablauf eines Jahres 

nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens anzubieten. Nimmt 

der Arbeitnehmer das Angebot nicht innerhalb von zwei 

Monaten an, kann der Insolvenzverwalter die Diens- 

terfindung sowie die zugehörigen Schutzrechtspositionen 

frei, das heißt losgelöst vom Geschäftsbetrieb, veräußern o- 

der das Recht aufgeben (vgl. § 27 Nr. 3 ArbnErfG). 

Kommt es zu einer Veräußerung nach § 27 Nr. 3 Arb- 

nErfG, steht dem Arbeitnehmer gleichwohl ein Vergütungs- 

anspruch zu. Der Insolvenzverwalter kann mit dem Erwer- 

ber der betroffenen Diensterfindung vereinbaren, dass die- 

ser sich verpflichtet, dem Arbeitnehmer die Vergütung ge- 

mäß § 9 ArbnErfG zu zahlen. Wird im Rahmen der Veräuße- 
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rung des betroffenen Rechts eine solche Vereinbarung hin- 

gegen nicht getroffen, hat der Insolvenzverwalter dem Ar- 

beitnehmer die Vergütung aus dem Veräußerungserlös zu 

zahlen. Deshalb ist bei der Vertragsgestaltung zu beachten, 

dass der auf die Diensterfindung entfallende Veräußerungs- 

erlös erkennbar wird. 

 

Praxishinweis 

Der Erwerber sollte sich in der Regel nicht zur 

Übernahme der Vergütung des Arbeitnehmers 

nach § 9 ArbnErfG verpflichten. Die Vergütung 

ist kompliziert zu berechnen und kann sehr hoch 

ausfallen. Der Erwerber sollte im Fall einer In- 

solvenz auch nicht auf ein Entgegenkommen des 

Arbeitnehmers hoffen. Dieser wird gerade auch 

wegen des drohenden Verlusts seines Arbeits- 

platzes versuchen, einen möglichst hohen Preis 

zu erzielen. 

Daher sollte der Erwerber ausschließlich versu- 

chen, den Preis für die Diensterfindung und die 

zugehörigen Rechte mit dem Insolvenzverwalter 

zu verhandeln. Der Insolvenzverwalter wird in 

der Regel weder fähig, noch willens sein, sich in- 

tensiv mit den Besonderheiten der Diensterfin- 

dung auseinanderzusetzen und ist vielmehr da- 

ran interessiert, kurzfristig Erlöse zu erzielen. 
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Haftung des Insolvenzverwalters 
 

Es kann vorkommen, dass während oder auch vor einem 

Patentverletzungsverfahren das Insolvenzverfahren über 

das Vermögen des Patentverletzers eröffnet wird. Der Pa- 

tentinhaber und auch der potentielle Erwerber werden sich 

dann fragen, ob ein Vorgehen gegen die Patentverletzung 

und die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen sinn- 

voll sein können. 

Zunächst könnte hierbei erwogen werden, den Ge- 

schäftsführer der ggf. beklagten und nunmehr insolventen 

Gesellschaft in Anspruch zu nehmen. Zwar wird die Ausdeh- 

nung eines Verletzungsverfahrens auf den Geschäftsführer 

regelmäßig kaum bei der Durchsetzung von Schadenser- 

satzansprüchen, die sich häufig in Millionenhöhe bewegen, 

helfen. Jedoch können so im Einzelfall eventuell wenigstens 

die Kosten der Rechtsverfolgung eingetrieben werden. 

 
Insolvenz vor Klageeinreichung 

 
Ist das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Pa- 

tentverletzers bereits vor Klageeinreichung eröffnet wor- 

den, sind einige Aspekte zu beachten. 

Die Verfolgung der Patentverletzung trotz Insolvenz des 

Patentverletzers kann insbesondere dann wirtschaftlich 

sinnvoll sein, wenn die Schadensersatzforderung sehr hoch 

ist. Hierbei sind dann die Befriedigung mit der Insol- 

venzquote und die zu erwartenden Kosten der Rechtsver- 

folgung  und  -durchsetzung  einander gegenüberzustellen. 
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Auf Grund der schwankenden Qualität der Entscheidungen 

deutscher Patentverletzungsgerichte sollte eine Verlet- 

zungsklage indes nur dann erwogen werden, wenn die Er- 

folgsaussichten sehr hoch sind. Die Verletzungsklage ist 

dann allerdings nicht gegen den ursprünglichen Patentver- 

letzer, sondern gegen den Insolvenzverwalter als Partei 

kraft Amtes zu richten. 

Ob es sinnvoll ist, gegen den Insolvenzverwalter neben 

etwaigen Schadensersatzansprüchen auch Unterlassungs- 

ansprüche geltend zu machen, hängt davon ab, ob sich für 

den Insolvenzverwalter Erstbegehungs- oder Wiederho- 

lungsgefahr nachweisen lassen. Ggf. kann es sich anbieten, 

mit der Geltendmachung von Ansprüchen abzuwarten, um 

Belege für eine Schutzrechtsverletzung bei Betriebsfortfüh- 

rung durch den Insolvenzverwalter zu erlangen und so die 

Wiederholungsgefahr nachweisen zu können. 

Schadensersatzansprüche sollten vor Klageerhebung 

immer zur Insolvenztabelle angemeldet werden. Erst wenn 

der Insolvenzverwalter die Anmeldung bestreitet, sollten 

die betroffenen Ansprüche im Rahmen eines Verletzungs- 

verfahrens verfolgt werden. Die Anmeldung von Schadens- 

ersatzansprüchen ist für den Schutzrechtsinhaber grund- 

sätzlich vorteilhaft, da sie die Verjährung hemmt. 

Verletzungshandlungen nach Eröffnung des Insolvenz- 

verfahrens begründen Schadensersatzforderungen gegen 

die Masse und ggf. gegen den Insolvenzverwalter persön- 

lich. Vor Fortführung des Unternehmens ist der Insolvenz- 

verwalter daher gut beraten, sich freedom to operate be- 

scheinigen zu lassen. 
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Insolvenz nach Klageeinreichung 
 

Wird über das Vermögen des Patentverletzers nach Kla- 

geeinreichung das Insolvenzverfahren eröffnet, wird das 

Verletzungsverfahren zunächst unterbrochen (§ 240 ZPO). 

Nach Wiederaufnahme des Verletzungsverfahrens muss die 

Klage auf den Insolvenzverwalter als Partei kraft Amtes um- 

gestellt werden. 

Im Hinblick auf ggf. geltend gemachte Unterlassungsan- 

sprüche gelten die obigen Ausführungen entsprechend. Das 

heißt, dass ihre Geltendmachung nur dann erfolgverspre- 

chend ist, wenn sich für die Person des Insolvenzverwalters 

eine Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr nachwei- 

sen lässt. Die Geltendmachung der Unterlassungsansprüche 

auch weiterhin gegen den ursprünglich beklagten Patent- 

verletzer kommt nicht in Betracht. 

 
Praxishinweis 

Ob sich eine Wiederholungsgefahr für den Insol- 

venzverwalter nachweisen lässt, sollte in jedem 

Fall sorgfältig geprüft werden. Führt er z.B. den 

Betrieb fort und vertreibt auch weiterhin die 

schutzrechtsverletzenden Produkte, weil er die 

Schutzrechtslage nicht kannte oder verkannt 

hat, würde dies für die Geltendmachung des Un- 

terlassungsanspruchs auch gegen den Insol- 

venzverwalter ausreichen. 
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Lizenzen in der Insolvenz 
 

Ein weiterer Schwerpunkt der Beratung in der Insolvenz 

ist der Fortbestand von einfachen Lizenzen. Nach den Ent- 

scheidungen des BGH in den Angelegenheiten Reifen Pro- 

gressiv, M2Trade und Take Five geht die Tendenz dahin, ein- 

fache Lizenzen dann für insolvenzfest zu halten, wenn die 

gegenseitigen Leistungspflichten vollständig erbracht sind. 

Dies betrifft insbesondere die in der Praxis häufigen Fälle 

von Lizenzeinräumungen gegen Einmalzahlungen. Die Be- 

handlung von Nebenpflichten, beispielsweise Aufrechter- 

haltungs- oder Unterstützungspflichten des Rechtsinha- 

bers, ist noch ungeklärt. 

Der Bestand von Lizenzen in der Insolvenz kann erhebli- 

chen Einfluss auf die Werthaltigkeit von Schutzrechten ha- 

ben. Ein nicht auslizenziertes Schutzrecht kann für einen 

Erwerber von großem Interesse sein, wenn eine hohe Nach- 

frage potentieller Lizenznehmer besteht. Besteht hingegen 

für ein Schutzrecht eine große Anzahl vorab bezahlter Li- 

zenzen, ist die weitere wirtschaftliche Verwertbarkeit des 

Schutzrechts fragwürdig. Der Wert des Schutzrechts ist ge- 

schmälert. Dies gilt allerdings nur, wenn die Lizenz als in- 

solvenzfest anzusehen ist, was wiederum genauer rechtli- 

cher Prüfung bedarf. 
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KERNPUNKTE 

 

 Auch beim Erwerb von technischen Schutzrechten 

aus einer Insolvenz sollte das Hauptaugenmerk der 

Prüfung auf der Rechtsinhaberschaft und der 

Rechtsbeständigkeit der betroffenen Schutzrechte 

liegen. 

 Vor dem Erwerb von Diensterfindungen aus der In- 

solvenzmasse sollte der Umfang ggf. bestehender 

Vergütungsansprüche von Arbeitnehmererfindern 

sorgfältig geprüft werden. 

 Sollte über das Vermögen des Patentverletzers das 
Insolvenzverfahren eröffnet worden sein, kann es 

gleichwohl sinnvoll sein, die Patentverletzung zu 

verfolgen und etwaige Ansprüche insbesondere ge- 

gen den Insolvenzverwalter geltend zu machen. 
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Checkliste für Patent-DD 
 
 

0. Vorfragen 

Identifizieren des Prüfungsumfangs 

 Variante 1 (Regelfall): 

Bibliographischen Daten der im VDR genannten 
registrierten Schutzrechte überprüfen. –Regis- 
terstände abfragen; Lizenzverträge (oberfläch- 
lich) durchsehen. 

   Level 1 

 Variante 2 (nur bei Transaktionen mit Schwer- 
punkt im IP-Bereich): 

Zusätzlich zu Variante 1: Erfolgsaussichten lau- 
fender Erteilungsverfahren anhand der Ertei- 
lungsakten (oberflächlich) prüfen; Dokumenta- 
tion zu Arbeitnehmererfindungen detailliert 
überprüfen. 

   Level 2 

 Variante 3 (nur, wenn ausdrücklich vom poten- 
tiellen Erwerber gefordert): 

Zusätzlich zu Varianten 1 und 2: Validität bereits 
erteilter Schutzrechte überprüfen, weitere re- 
gistrierte Schutzrechten identifizieren 

   Level 3 
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1.  Level 1 – Regelfall (bei jeder DD) 

1.1 Soweit (noch) nicht vorhanden: Verkäufer auffor- 
dern, Auflistung aller technischen Schutzrechte 
(v.a. aktuelle Patentanmeldungen und erteilte Pa- 
tente sowie fallengelassene Patentanmeldungen 
mit Bezug zu aktuellen Anmeldungen oder 
Schutzrechten) zur Verfügung zu stellen, bei de- 
nen Zielgesellschaft bzw. Tochtergesellschaften 
Rechtsinhaber sind bzw. von denen sie Gebrauch 
machen. 

Liste sollte immer zumindest die folgenden Daten 
enthalten (notwendige Daten): 

 Jurisdiction 

 Application No. 

 Application Date 

 Patent No. 

 Date of Grant 

 Expiry Date 

 Registered Owner 

 
Hilfreich wären zudem (optionale Daten): 

 Title of the Patent or Patent Application 

 Publication No. of the Patent Application 

 Application No. of the Priority 

 Application Date of the Priority 

 Due Date for Payment of Fees 
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Bei sehr großen Schutzrechtsportfolios: 

 Die für den potentiellen Erwerber relevanten 
Technologien identifizieren. 

 Weitere Überprüfung auf die entsprechenden 
Schutzrechte konzentrieren. 

Daher kann sich zunächst Sortierung aller Schutz- 
rechte nach Produkt- bzw. Technologiebereichen 
(und nach Patentfamilien) anbieten. 

1.2 Die zur Verfügung gestellten Daten mit den ent- 
sprechenden Informationen in den regionalen 
Registern, die auch Informationen zu nationalen 
Schutzrechtsregistern enthalten, abgleichen (ins- 
besondere EPO). 

Erforderliche Korrekturen vornehmen. 

1.3 Die zur Verfügung gestellten Daten zusätzlich mit 
den entsprechenden Informationen in den natio- 
nalen Registern abgleichen. 

Erforderliche Korrekturen vornehmen. 

1.4 Noch  fehlende  bibliographische Daten  einfügen 
(vgl. 1.1 oben). 

Es sollten jedenfalls die notwendigen Daten auf- 
geführt sein. 

1.5 Etwaige  Belastungen der Patente  und Patentan- 
meldungen identifizieren. 

1.6 Etwaige Einspruchs- oder  Nichtigkeitsverfahren 
mit Feststellung des Verfahrensstatus und Verfah- 
rensausgangs anhand der Angaben in öffentlich 
einsehbaren Registern und Datenbanken identifi- 
zieren. 
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1.7 Erfragen, ob 

 Arbeitnehmererfindungen nach deutschem 
ArbnErfG wirksam in Anspruch genommen 
worden sind (insbes. Inanspruchnahme von 
Erfindungen, die bis zum 30.09.2009 gemeldet 
wurden, klären) 

 alle notwendigen Übertragungsschritte bei 
ausländischen Arbeitnehmererfindungen 
durchgeführt worden sind. 

1.8 Erfragen, ob Vergütungsansprüche auf Seiten von 
Arbeitnehmererfindern bestehen könnten. 

1.9 Überprüfen, ob Inhaber des erteilten Patents bzw. 
der Patentanmeldung dem Inhaber der in An- 
spruch genommenen Priorität entspricht. 

1.10 Hinweise auf in Kürze anfallende Verlängerungs- 
gebühren aufnehmen 

1.11 Prüfen, ob territorialer Schutzbereich der IP- 
Rechte den strategischen Zielen des potentiellen 
Erwerbers entspricht. 

1.12 Bei kürzlich eingereichten Patentanmeldungen, die 
noch nicht veröffentlicht worden sind, sollten die 
entsprechenden Anmeldeunterlagen und ins- 
besondere die Korrespondenz zwischen Anmel- 
der und jeweiligem Patentamt angefordert wer- 
den. 

1.13 Interne und externe Stand der Technik-Recher- 
cheberichte, freedom to operate-Analysen, Validi- 
tätsanalysen, Verletzungsgutachten etc. anfor- 
dern. 
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1.14 Vorliegende Lizenzverträge prüfen bzw. Lizenz- 
verträge anfordern, an denen Zielgesellschaften 
partizipieren. Besonders prüfungsrelevant: 

 Zielgesellschaft ist Lizenznehmerin: Bleibt 
Vertrag bei Unternehmensveräußerung beste- 
hen? 

o Grundsätzliche Wirksamkeit 

o Laufzeit 

o Kündigungsmöglichkeit 

o Lizenzgebühren. 

 Zielgesellschaft ist Lizenzgeberin: Sollte und 
könnte Erwerberin sich vom Vertrag lösen? 

o Exklusivlizenzvereinbarungen 

o Auffällig niedrige Lizenzgebühren 

o Lizenzerteilung an Wettbewerber des po- 
tentiellen Erwerbers 
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2.  Level 2 (seltener erforderlich) 

2.1 Vorlage von Verträgen/Abtretungserklärungen 
anfordern, wenn Registerinhalt der Behauptung 
des Verkäufers, er sei Inhaber eines Patents/einer 
Patentanmeldung, widerspricht. Häufige Konstel- 
lationen: 

 Patentgemeinschaft, z.B. Unternehmen und 
Hochschule 

 Erfindergemeinschaften 

2.2 Detaillierte Untersuchung der ArbnErf-Dokumen- 
tation 

 Sind auch nach wirksamer Inanspruchnahme 
der Erfindung bestehende Rechte des Arbeit- 
nehmererfinders, z.B. Informationsrechte, 
wirksam abbedungen worden? 

 Sind Vergütungsvereinbarungen wirksam o- 
der bestehen Anhaltspunkte für Unbilligkeit? 

2.3 Anforderung von Verfahrensunterlagen und Ab- 
fragen des Verfahrensstatus von 

 Patentanmeldungen sowohl bei erfolgloser Be- 
endigung als auch noch laufendem Verfahren, 

 bei Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren ge- 
gen bereits erteilte Patente, 

wenn nicht aus öffentlich einsehbaren Regis- 
tern/Datenbanken ersichtlich. 
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2.4 Erfolgsaussichten der Patentanmeldung (ober- 
flächlich) beurteilen, insbesondere anhand der öf- 
fentlich einsehbaren oder von der Zielgesellschaft 
zur Verfügung gestellten Erteilungsakten. 

2.5 Überprüfen, ob Ansprüche der Patentanmeldung 
bzw. des erteilten Patents mit einer ggfs. in An- 
spruch genommenen Priorität inhaltlich überein- 
stimmen. 

2.6 Überprüfen, ob es nicht in der Liste aufgeführte 
Mitglieder der Patentfamilie gibt, die erfolgreich 
in Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren ange- 
griffen worden sind. 

2.7 Vorgelegte Stand der Technik-Rechercheberichte, 
freedom to operate-Analysen, Validitätsanalysen, 
Verletzungsgutachten (oberflächlich) auswerten. 
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3. Level 3 (grds. nicht erforderlich und nur mit ex- 
terner Hilfe umsetzbar) 

3.1 Rechtsbeständigkeit der bereits erteilten Patente 
überprüfen. 

3.2 Erfolgsaussichten von Einspruchs- bzw. Nichtig- 
keitsverfahren gegen erteilte Patente ausführlich 
prüfen, d.h. Auswertung aller der in dem entspre- 
chenden Verfahren vorgebrachten Nichtigkeits- 
argument, ggfs. Durchführung einer weiteren 
Stand der Technik-Recherche. 

3.3 Werthaltigkeit des Patents prüfen, d.h. Schutzbe- 
reich des Patentanspruchs dahingehend überprü- 
fen, ob Nutzung der geschützten Technologie 
ohne weiteres auch durch eine alternative Pro- 
dukt-/Verfahrensausgestaltung erreicht werden 
kann, die nicht vom Patentanspruch umfasst ist. 

3.4 Überprüfen, ob die Nichtigkeitsgründe, die zur 
Nichtigkeit der Patentfamilienmitglieder geführt 
haben (vgl. 2.5), auch für die verwandten Paten- 
ten bzw. Patentanmeldung, die Gegenstand der 
Übertragung sind, gefährlich sein können. 
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