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Einleitung

Bei jeder nennenswerten Transaktion vergewissert der
Erwerber sich {iber den Gegenstand seines Erwerbs. Er un-
tersucht dabei die Chancen und die Risiken, die mit dem Er-
werb verbunden sind. Diese Due-Diligence-Priifung dient
der Absicherung des Erwerbers und der Kaufpreisfindung.
Der Verzicht auf eine solche Priifung stellt einen Kunstfeh-
ler dar, der oft nicht wiedergutzumachen ist. Verwirklichen
sich spater Risiken, die im Rahmen einer Due-Diligence-
Priifung hatten festgestellt werden konnen, haften die Ver-
antwortlichen dem geschadigten Unternehmen. Deshalb
sind Transaktionen ohne die Durchfiihrung einer Due-Dili-
gence-Prifung kaum mehr denkbar.

Wahrend bei real existierenden Vermogensgegenstan-
den wie beispielsweise Grundstiickseigentum die Priifung
der Eigentumsverhiltnisse und der damit zusammenhan-
genden Rechte und Pflichten selbstverstindlich ist, ver-
nachldssigen Erwerber in der Praxis oftmals Rechte des
geistigen Eigentums, also insbesondere Marken- und Paten-
rechte, Gebrauchsmuster, Designrechte und Urheberrechte.
Die Griinde dafiir sind vielfaltig: Die Rechte des geistigen Ei-
gentums erscheinen oftmals sehr abstrakt und daher fremd
und schlecht greifbar zu sein. Die Risiken sind nicht ohne
weiteres prasent und verwirklichen sich mit geringerer Ge-



wissheit. Gehort ein Betriebsgrundstiick nicht dem verau-
Berten Unternehmen, macht sich dies in der Regel schnell
bemerkbar. Der wahre Eigentiimer wird gegen den (ver-
meintlichen) Erwerber Anspriiche geltend machen. Verletzt
ein Unternehmen Rechte des geistigen Eigentums eines
Dritten, ist dies oft weniger offensichtlich und bleibt gele-
gentlich sogar vollstindig unentdeckt. Erst in den letzten
Jahren hat bei vielen Unternehmen ein Umdenken einge-
setzt. Wohl auch durch den Einfluss der in den Medien hau-
fig thematisierten Patentschlachten zwischen Marktfiihrern
im Telekommunikations- oder auch im Pharmasektor hat
sich ein starkeres Bewusstsein insbesondere fiir Patente
und die damit verbundenen Rechtspositionen und Verwer-
tungsmoglichkeiten entwickelt.

Aufgrund dieses gestidrkten Bewusstseins wird den
Rechten des geistigen Eigentums neben dem Sacheigentum
oder anderen Vermogenswerten im Rahmen einer Due-Di-
ligence-Priifung mittlerweile gréfdere Bedeutung beigemes-
sen. Oft gelingt es aber nicht, eine Due-Diligence-Priifung
sachgerecht umzusetzen.

In vielen Fallen erkennen die Beteiligten erst im Laufe ei-
ner allgemeinen Due-Diligence-Priifung, dass die IP-rechtli-
che Lage von erheblicher Bedeutung fiir die vorgesehene
Transaktion sein wird. Wird dies zu spat festgestellt, lasst
die erforderliche Priifung sich oftmals nicht mehr mit dem
vorgesehenen Kosteneinsatz und innerhalb der vorgesehe-
nen Fristen bewerkstelligen. Der Mandant, der in der Regel
nicht fiir die Koordinierung und damit die Schwerpunktset-
zung bei der Due-Diligence-Priifung verantwortlich ist, wird



unangenehm davon iiberrascht, wenn ihm ein weiterer er-
heblicher Priifungsaufwand fiir die Uberpriifung der IP-
rechtlichen Lage offenbart wird, mit dem er zunachst 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 Versdaumnissen in die-
sem Bereich hinzuweisen. Von Anbeginn sollten Experten
aus dem IP-Bereich in die Priifung einbezogen und diese
Notwendigkeit auch mit dem Mandanten aktiv erdrtert wer-
den. Insbesondere sollte der Mandant darauf hingewiesen
werden, dass er von Kosteneinsparungen in diesem Bereich
nicht profitieren wird, wenn ein grundsatzliches 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-Priifung lediglich am Rande be-
riicksichtigt wird. Dabei verkennen gerade die anwaltlichen
Berater, dass Expertise im Bereich IP-Due-Diligence ein we-
sentliches Verkaufsargument und ein Abgrenzungsmerk-
mal gegeniiber Mitbewerbern sein kann. Dies gilt umso
mehr, als Transaktionen heutzutage immer haufiger in in-
novativen Bereichen stattfinden, die in besonderem Mafie
mit geistigem Eigentum verbunden sind. Um in solch einem
Umfeld auf Dauer konkurrenzfihig zu sein, fithrt kein Weg
daran vorbei, die Priifung geistiger Eigentumsrechte mit
spezialisierten Beratern und der gebiihrenden Sorgfalt



durchzufiihren. Den technischen Schutzrechten kommt da-
bei eine besondere Position zu, da sie anders als sonstige
Rechte des geistigen Eigentums aufgrund der Komplexitat
der technischen Seite oftmals besonderen Priifungsauf-
wands bediirfen.

Hamburg, 2017
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Kapitel 1

Vorfragen bei der Due Diligence

Innerhalb einer IP-Due-Diligence kommt der Uberpriifung der
technischen Schutzrechte und dabei insbesondere der
Uberpriifung der Patente (Patent-Due-Diligence) ein beson-
derer Stellenwert zu. Dies ist auch darauf zurtickzufiihren,
dass Patente weniger als andere Rechte des geistigen Eigen-
tums austauschbar sind. Im Gegensatz zu Patenten schiitzen
beispielweise Urheber- und Designrechte oder auch Marken
bestimmte dsthetische Ausgestaltungen oder Kennzeichnun-
gen von Produkten. Diese kénnen in aller Regel abgedndert
oder ersetzt werden. Dies ist im Patentbereich oftmals nicht
ohne weiteres madglich.

Von dieser mangelnden Austauschbarkeit sind nicht nur
Falle sogenannter standardessentieller Patente betroffen, also
Patente, die aus technischer Sicht zwingend genutzt werden
miissen, um einem bestimmten Standard zu entsprechen. Auch
nicht-standardessentielle Patente konnen erhebliche Be-
deutung fiir ein Unternehmen haben. Steht ein solches nicht-
standardessentielles Patent einem Vorhaben entgegen, kon-
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 Losungen 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 geklart
werden, ob der entscheidende Teil der Unternehmenswerte
des Erwerbsziels einen Technologiebezug aufweist. Ist dies der
Fall, sollte ein Schwerpunkt der Due-Diligence-Priifung auf der
Uberpriifung der Rechte des geistigen Eigentums liegen und
dies auch bei der Prognose des Priifungsaufwands be-
riicksichtigt werden.

Wichtig ist dabei die Feststellung, welche Produkte und
Verfahren fiir den potentiellen Erwerber von besonderer Be-
deutung sind. Soweit in diesem Zusammenhang Schutzrechte
Uiberpriift werden sollen, darf die Betrachtung sich nicht nur
auf den inhaltlichen Schutzumfang der Rechte beschranken.
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 geklart werden, ob der Erwerber
eine Ausdehnung seiner Geschaftstitigkeit in Regionen beab-
sichtigt, in denen das Erwerbsziel bisher noch nicht tatig ge-
wesen und ob er daher zum Aufbau einer gesicherten Markt-
stellung auf bereits registrierte Schutzrechte in den jeweiligen
Jurisdiktionen angewiesen sein konnte. Dazu gehort 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.

Fiir 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 Verstof3 gegen Rechte Dritter hergestellt und
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vertrieben bzw. benutzt werden diirfen bzw. wo dies gesche-
hen kann. Zum anderen ist von wesentlicher Bedeutung, in
welchem Umfang der wettbewerbliche Vorsprung des Unter-
nehmens bewahrt werden kann. Dafilir kommt es darauf an, ob
die bestehenden Patente und Gebrauchsmuster einen effekti-
ven Schutz gegen Nachahmungslosungen dritter Unterneh-
men darstellen.

Dartiber hinaus kann es in Betracht kommen, mit Patenten
und Gebrauchsmustern nicht nur die eigenen Produkte zu
schiitzen, sondern durch Lizensierung Einnahmen zu generie-
ren. In diesem Fall geht es nicht mehr um einen Schutz vor un-
zulassiger Nachahmung, sondern um die Priifung eines inso-
weit eigenstandigen, in der Verwertung von Patenten und Ge-
brauchsmustern liegenden Geschaftsmodells.

Bestimmung des Priifungsumfangs

Die Beantwortung der Vorfragen soll eine abschlief3ende
Identifizierung des Priifungsumfangs und der letztlich da-
mit verbundenen Kosten der Due-Diligence-Priifungsphase
ermoglichen.

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 Losung zu verbieten. Oftmals lasst
sich in der Praxis das Missverstandnis feststellen, dass ein
Patent ein Recht zur Benutzung einer technischen Losung
gebe. Immer wieder halten Unternehmen den Einsatz einer
bestimmten Technologie mit der Begriindung fiir zulassig,

13



dass das Unternehmen ein entsprechendes Patent inne-
habe. Dies ist ein gefdhrlicher Irrtum. Ein Patent gibt dem
Patentinhaber lediglich das Recht, anderen die Benutzung
der geschiitzten technischen Losung zu verbieten. Es hilft
aber nicht iiber rechtsbestdndige Schutzrechte dritter Un-
ternehmen hinweg.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist in der Regel die Frage vor-
rangig, ob das beabsichtigte Geschiftsmodell, also die beab-
sichtigte Herstellung oder der Vertrieb von Produkten, ge-
gen Rechte Dritter verstofdt. Ist dies der Fall, kann die Wirt-
schaftlichkeit des Geschaftsmodells in Frage stehen, insbe-
sondere, wenn Umgehungslésungen nur mit erheblichem
Aufwand umsetzbar sind.

Es sollte deshalb in jeder Patent-Due-Diligence die
oberste Prioritdt haben, méglichst umfassend die Schutz-
rechtslage aufzukldren und sogenannte Freedom-to-ope-
rate-Analysen zu erstellen oder bereits erstellte Analysen
umfassend auszuwerten.

Der Mandant muss dabei dariiber aufgeklart werden,
dass die Priifung sich nicht darauf beschranken kann, ob fiir
bestimmte Technologien eigener Patentschutz besteht.
Vielmehr muss jedenfalls fiir Kernbereiche des Geschifts si-
chergestellt werden, dass die Technologien auch nicht ge-
gen Schutzrechte Dritter verstofden.

Diese Situation tritt haufiger auf, als gemeinhin ange-
nommen wird. Das Problem wird an einem einfachen Bei-
spiel verstandlich: 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 fiir seine tech-
nische Losung. Gleichwohl ist durch sein Patent noch nicht
garantiert, dass er die technische Losung 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 schiitzt. Das Patent auf Kfz mit
Scheibenwischern bezeichnet man als abhdngiges Patent.

In der Praxis sind die meisten Erfindungen Verbesse-
rungserfindungen, die auf teilweise noch geschiitzten ande-
ren technischen Losungen beruhen. Derartige Verbesse-
rungserfindungen konnen patentrechtlich abhdngig von an-
deren Schutzrechten sein, auch von Schutzrechten Dritter.

Ebenfalls von Bedeutung kann bei der Patent-Due-Dili-
gence die Priifung wettbewerblicher Vorteile sein, die iiber
Patente und Gebrauchsmuster des Unternehmens vermit-
telt werden konnen. Dieser Aspekt ist abzugrenzen von der
soeben erorterten freedom to operate. Er bezieht sich nicht
auf die Frage, ob eine bestimmte wirtschaftliche Aktivitat
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 Fallen ge-
rade der wettbewerbliche Vorteil von wirtschaftlich ent-
scheidender Bedeutung sein. Der Priifung 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 konnen. Beispielsweise lasst sich oftmals iiber einen er-
heblichen wettbewerblichen Vorteil mittels der Lizensie-
rung eigener Patente die notwendige Kreuzlizensierung von
Schutzrechten Dritter erzielen, die wiederum fiir die Er-
langung einer freedom to operate erforderlich sind.

Vorgaben des potentiellen Erwerbers

Der Umfang der Patent-Due-Diligence hangt folglich im
Wesentlichen von der strategischen Ausrichtung des Man-
danten und dem Geschéftsmodell des Zielunternehmens ab.
In der Praxis wird der Priifungsumfang jedoch haufig vom
Mandanten ohne Riicksicht darauf vorgegeben, ob Patente
oder andere Rechte des geistigen Eigentums den eigentli-
chen Schwerpunkt der Transaktion bilden. Dabei kommt es
immer wieder zu schwerwiegenden Missverstdndnissen,
was die Schwerpunktsetzung bei einer Patent-Due-Dili-
gence anbelangt.

So hat sich in der Praxis insbesondere eine Priifungsva-
riante etabliert ist, die in nahezu jedem Fall als unzu-
reichend angesehen werden muss. Bei dieser Priifungsvari-
ante wiinscht der Mandant ausschlieilich die Priifung der
bibliographischen Daten der angemeldeten und registrier-
ten Schutzrechte auf Grundlage der 6ffentlich zuganglichen
Register. In der Regel hat der Verkdufer Unterlagen hierzu
im (virtuellen) Datenraum zur Verfiigung gestellt. Eine sol-
che Prifung wird den wahren Interessen des Mandanten
grundsatzlich nicht gerecht. Der Registerinhalt erlaubt
namlich - worauf in der Folge noch genauer einzugehen
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sein wird - in den meisten Fillen keinen Riickschluss auf die
tatsachliche 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 Uberpriifung ausschlieRlich 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 spéat zur Sprache.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Daten einzelner
Schutzrechte sich teilweise ohnehin nicht tiberpriifen las-
sen, da nicht in jeder Jurisdiktion die Datenbanken der Re-
gisterbehorden offentlich zuganglich und einsehbar sind.
Dariiber hinaus werden Anderungen des Registerstandes
oft nicht tagesaktuell nachverfolgt, sondern tauchen erst
nach einigen Wochen oder Monaten aulf.

Schon vor Beginn der eigentlichen Due-Diligence-Prii-
fung sollte dem Mandanten deshalb nahegelegt werden, den
Umfang der Priifung nicht auf die Verifizierung der biblio-
graphischen Daten zu beschrianken. Dies bedeutet indes
nicht, dass die vom Verkaufer zur Verfligung gestellten bib-
liographischen Daten nutzlos sind. Vielmehr kénnen die
bibliographischen Daten als Ausgangspunkt fiir eine Uber-
priifung des vom Erwerb betroffenen Schutzrechtsportfo-
lios dienen und hilfreich sein, um erste Widerspriiche auf-
zudecken, die eine umfassendere Befassung mit dem Status
der Rechte und der Rechtsinhaberschaft erforderlich ma-
chen.
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Die vom Verkaufer zur Verfiigung gestellten Unterlagen
sind erfahrungsgemafd unvollstdndig. Daher ist es ratsam,
eigeninitiativ nach weiteren Schutzrechten der Zielgesell-
schaft zu suchen. Haufig lassen sich dabei nicht im Daten-
raum aufgefiihrte Schutzrechte identifizieren, die fiir den
Mandanten von grofem Interesse sein konnen. Darauf
sollte insbesondere bei Asset Deals besonderes Augenmerk
gelegt werden.

In seltenen Fallen ist der Mandant sich dariiber bewusst,
dass die Uberpriifung 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 Fallen wird
der Mandant beispielsweise auch die Auswertung laufender
Erteilungsverfahren und die Auseinandersetzung mit mog-
lichen Problemen im Bereich der Arbeitnehmererfindungen
verlangen. Anders als der blof3e Abgleich der im Datenraum
zur Verfligung gestellten bibliographischen Daten mit dem
Registerinhalt erfordert die Auseinandersetzung mit diesen
zusatzlichen Aspekten vertiefte Kenntnisse des Patent-
rechts und der entsprechenden Nebengebiete, idealerweise
auf der Basis umfassender Prozesserfahrung.

Im Idealfall wird der Mandant die fiir die zusatzliche
Auswertung benétigten Unterlagen zu den Erteilungsver-
fahren bzw. etwaigen Arbeitnehmererfindungen zur Verfii-
gung stellen. Die Auswertung beschrankt sich dann regel-
maflig auf die Feststellung und erste Einordnung von Auf-
falligkeiten.
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Bildet der Erwerb der in dem Zielunternehmen verkor-
perten Technologie den Schwerpunkt einer Transaktion
und kommt es dem Mandanten daher besonders auf die
Ubertragung der entsprechenden technischen Schutzrechte
an, wird der Fokus der Due Diligence auch auf der Uberprii-
fung der Validitat bereits erteilter Schutzrechte liegen. Dies
bedeutet, dass die Auswertung der zur Verfligung gestellten
Unterlagen sich nicht nur auf die Feststellung von Auffallig-
keiten beschrankt. Vielmehr ist eine intensive Analyse er-
forderlich, die regelmafdig auch die Anfrage weiterer Unter-
lagen zur Folge haben kann. Relevant kénnen hierbei unter
anderem interne Strategiepapiere und Gutachten sein, die
Auskunft {iber ggf. bestehende Risiken im Hinblick auf die
Erteilungsfahigkeit des jeweiligen Schutzrechts geben.

Oftmals sind die bei einer solchen umfangreichen Aus-
wertung zu thematisierenden Aspekte derart komplex, dass
die Hinzuziehung (externer) Patentanwalte 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 Fallen empfiehlt sich auch die Einbezie-
hung von Expertise auf der Seite des Erwerbsziels. Die Inge-
nieure, welche die Technologie entwickelt haben, kénnen
naturgemafd am ehesten Details zur technischen Losung
und zu den relevanten Unterschieden gegeniiber dem Stand
der Technik berichten. Die in der Regel vorliegenden Pa-
tentdokumente liefern hieriiber 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 Losung nicht
zwingend in den Patentdokumenten offenbart werden sol-
len.

Dass die Priifung der Validitat 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
vollstandig aufrechterhalten worden.
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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



aus diesen Branchen sind im Schnitt in lediglich knapp 50%
der Falle (Medizintechnik) oder sogar in nur knapp 30-40%
der Fille (Telekommunikation) vollstandig aufrechterhal-

ten worden.
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Auch der Aufwand fiir die Priifung der freedom-to-ope-
rate ist haufig hoher als vom Mandanten angenommen.
Wenn eine vertiefte Priifung aus Beratersicht notwendig er-
scheint, sollte der Mandant hierauf hingewiesen werden.
Dazu kann durchaus Fingerspitzengefiihl notwendig sein. In
der Praxis unterschitzen viele Mandanten die Risiken von
Schutzrechtsverstéfien. Ein haufiger Grund dafiir ist nicht
zuletzt, dass Mandanten sich der Vielgestaltigkeit von Ver-
letzungssachverhalten nicht in vollem Umfang bewusst sind
und dass sie intuitiv die eigenen Verteidigungsmoglichkei-
ten liberschatzen.

Im Bereich technischer Schutzrechte ist vielen Mandan-
ten beispielsweise das Risiko nicht bewusst, dass mit der In-
anspruchnahme aus nicht rechtsbestandigen Patenten und
Gebrauchsmustern verbunden sein kann. Die in Deutsch-
land praktizierte Trennung von Verletzungs- und Rechtsbe-
standsverfahren fiihrt immer wieder zu Situationen, in de-
nen sich Unternehmen vollziehbaren Unterlassungsanord-
nungen aus Schutzrechten gegeniibersehen, obwohl die
Schutzrechte spater fiir nichtig erklart werden.

Erhebliche Gefahren kénnen sich auch daraus ergeben,
dass es Inhabern von Patentanmeldungen in Deutschland
unter bestimmten Umstdnden moglich ist, wahrend des
Laufes von Patenterteilungsverfahren Gebrauchsmuster zu
registrieren, die konkret auf die Produkte von Wettbewer-
bern zugeschnitten sind.
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KERNPUNKTE

[P-Aspekte sollten in jeder Due Diligence friihzeitig
berticksichtigt werden.

Fiir eine verlassliche Einschatzung des IP-bezoge-
nen Prifungsaufwands kann die Einbeziehung
transaktionserfahrener IP-Experten notig sein.

Die Priifung insbesondere technischer Schutzrechte
in der Due Diligence ist aufwandig und sollte daher
nicht aufgeschoben werden.

Die genaue Priifung von IP-Aspekten verursacht
zwar Kosten. In der Mehrzahl der Falle kann der Er-
werber aber mit den gewonnenen Erkenntnissen
eine Verringerung des Kaufpreises erzielen, welche
diese Kosten iibersteigt.
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Kapitel 2

Grundlagen fiir die Priiffung von
Patentportfolios

Die Uberpriifung des Schutzrechtsportfolios der Zielgesell-
schaft bildet in der Regel einen Schwerpunkt bei der Due Dili-
gence. Hierfiir sind ein grundsdtzliches Verstdndnis von Um-
fang und Erteilungsvoraussetzungen der Schutzrechte sowie
Erfahrung im Umgang mit den nationalen und internationa-
len Schutzrechtsregistern notig.

Hilfsmittel fiir die Recherche

Die zunichst wichtigsten Hilfsmittel bei der Uberprii-
fung eines Schutzrechtsportfolios sind die 6ffentlich einseh-
baren nationalen und regionalen Schutzrechtsregister. Der
erste Schritt bei der Uberpriifung von Registerrechten im
Rahmen einer Due Diligence besteht regelméfdig im Ab-
gleich der vom Verkaufer zur Verfiigung gestellten Informa-
tionen mit den im jeweiligen Register aufgefiihrten Daten.

Hierbei ist indes stets zu beriicksichtigen, dass die
Schutzrechtsregister nicht immer die tatsachliche Rechts-
lage abbilden. Zum einen ist dies darauf zuriickzufiihren,
dass es teilweise versaumt wird, der jeweiligen Registerbe-
horde erfolgte Schutzrechtsiibertragungen anzuzeigen.
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Zum anderen werden in zahlreichen Jurisdiktionen die Re-
gistereintrage nicht umgehend, sondern erst mit einiger
Verzogerung aktualisiert. Der Registerinhalt sollte daher
grundsatzlich nur als Ausgangspunkt fiir weitere Recher-
chetdtigkeit angesehen werden.

Sollten sich bei der Recherche Widerspriiche zwischen
Registerinhalt und den vom Verkaufer zur Verfiigung ge-
stellten Informationen ergeben, beispielsweise im Hinblick
auf den eingetragenen Inhaber oder den Status des Schutz-
rechts, miissen diese Widerspriiche in jedem Fall in den
Due-Diligence-Bericht aufgenommen und in der Folge auf-
geklart werden.

Fir die Auswertung von Registerrechten ist zunachst ein
grundsatzliches Verstindnis der Registerdaten und dabei
vor allem der Zahlencodes der Patentdokumente hilfreich.
Die folgenden Auflistungen geben einen Uberblick iiber die
beim Europdischen Patentamt (EPA) sowie beim Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) gebréduchlichen Zahlen-
codes. Die Unterschiede beschranken sich auf die Endung
des Zahlencodes. Bei europaischen Patentanmeldungen und
den erteilten Europaischen Patenten werden die fol- genden
Endungen verwendet.

Zahlencode Bedeutung

EP 1234567 A1 Offenlegungsschrift mit Recherchebericht
EP 1234567 A2 Offenlegungsschrift ohne Recherchebericht
EP 1234567 A3 Separate Veroffentlichung des Recherchebe-
richts

EP 1234567 A4 Erganzender Recherchebericht
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EP 1234567 A8

Berichtigte Offenlegungsschrift (Titelseite
des Al- oder A2-Dokuments)

EP 1234567 A9

Berichtigte
schrift)

Offenlegungsschrift (Gesamt-

EP 1234567 B1

Erteiltes Patent

EP 1234567 B2

Erteiltes Patent (gedndert nach Einspruchs-
verfahren)

EP 1234567 B3

Erteiltes Patent (gedndert nach Beschran-
kungsverfahren)

EP 1234 567 B8

Berichtigte Titelseite des erteilten Patents

EP 1234 567 B9

Berichtigte Gesamtschrift des erteilten Pa-
tents

Die fiir die Zahlencodes deutscher Patentanmeldungen
und Patente verwendeten Endungen stimmen mit den vor-
genannten Endungen der Zahlencodes
Schutzrechte zum Teil liberein. Es gibt jedoch einige Abwei-

chungen, die in der folgenden Ubersicht aufgelistet sind.

europaischer

Zahlencode

Bedeutung

DE 12345678 A5

Hinweis auf Veroffentlichung 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

Geanderte Patentschrift (nach Ein-
spruchs, Beschrdankungs- und Nichtig-
keitsverfahren, einschlief’lich Verfah-

ren zu EP-Patenten)
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DE 12345678 C8

Berichtigung der gednderten Patent-
schrift (Titelseite)

DE 12345678 C9

Berichtigung der gednderten Patent-
schrift (Gesamtschrift)

DE 12345678 T1

Veroffentlichung der Patentanspriiche
der EP-Patentanmeldung in deutscher
Ubersetzung

DE 12345678 T2-T4

Deutsche Ubersetzung der europii-
schen Patentschrift (T2), der gednder-
ten europdischen Patentschrift (T3)
und berichtigte Ubersetzung der geén-
derten europaischen 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
geldufigen Jurisdiktionen steht der Buchstabe A fiir ein
Schutzrecht, das sich im Anmeldestatus befindet, und der

Buchstabe B fiir ein Schutzrecht, das bereits erteilt wurde.

In einem ersten Schritt zur Uberpriifung technischer
Schutzrechte mit Hilfe der 6ffentlich zugénglichen Register-
datenbanken sind die vom Verkaufer zur Verfiigung gestell-
ten bibliographischen Daten mit den in den jeweiligen nati-
onalen und regionalen Registern abrufbaren Daten zu ver-

Erste Schritte

gleichen (vgl. hierzu Kapitel 3).
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In der Regel geniigt fiir diesen Vergleich der Blick in die
Register des EPA und des DPMA. Die Recherchen beim EPA
und beim DPMA werden dadurch erleichtert, dass sich tiber
beide Amter auch Patentfamilienmitglieder in anderen Ju-
risdiktionen identifizieren lassen. Beim EPA sind die ent-
sprechenden Patentfamilienglieder dann iiber die Daten-
bank Espacenet abrufbar.

Auch die Feststellung des Status der nationalen Schutz-
rechtsanteile bereits erteilter europdischer Patente ist kom-
fortabel liber das Europaische Patentregister moglich: Auf
der Registerseite des jeweiligen Europdischen Patents be-
finden sich Verlinkungen zu den entsprechenden Regis-
tereintragen bei den nationalen Patentrechtsbehdrden. Zu
Beginn einer Due Diligence sollten die entsprechenden Ein-
trage bei den nationalen Registerbehorden tiberpriift wer-
den. In Einzelfillen lassen sich so Widerspriiche zwischen
dem nationalen und dem europdischen Patentregister fest-
stellen, die in einen ersten Due-Diligence-Bericht aufge-
nommen und dann in einer nichsten Phase der Due Dili-
gence geklart werden sollten.

Die Datenbanken des EPA und des DPMA geraten an ihre
Grenzen, wenn es um die Uberprijfung von Schutzrechten
aufderhalb des EPU-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 Registerstande auf oder sind nicht
vollstindig. So werden Anderungen - wenn iiberhaupt -
haufig mit einer Verzégerung von einigen Monaten einge-
tragen.
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Geht es um die Uberpriifung von Schutzrechten aus den
USA oder Asien, ist die Nutzung der dort dffentlich zugang-
lichen Datenbanken unumginglich. 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 oberflachliche Auswertung auch
solcher asiatischen Registerinhalte mit Hilfe von Uberset-
zungsdiensten wie Google Translate erfolgen. Oftmals lasst
sich auf diese Weise die Identitit des registrierten Inhabers
ermitteln. Die eigene Recherche mit Hilfe solcher Uberset-
zungsdienste ersetzt jedoch in keinem Fall die Uberpriifung
durch einen Muttersprachler, so dass sich grundsatzlich die
Inanspruchnahme eines lokalen Patent- oder Rechtsan-
walts empfiehlt.

Wichtigste nationale und internationale Datenbanken

Die folgende Ubersicht beinhaltet eine Auflistung der
wichtigsten Datenbanken nationaler und internationaler
Patentbehorden, die im Rahmen einer Due-Diligence-Prti-
fung zur Uberpriifung der bibliographischen Daten genutzt
werden konnen. Die aufgefiihrten Datenbanken dhneln ei-
nander hinsichtlich ihrer Funktionsweise und der Darstel-
lung der bibliographischen Daten grundsatzlich sehr.
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E P O www.epo.org

Fiir Recherche: https://registerepo.org/regviewer?lng=en

D P MA www.dpma.de

Fiir Recherche: https://registerdpma.de/DPMAregister/gsm/einsteiger?lang=de

U S PTO www.uspto.gov

Fiir Recherche: http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair

http://www.wipo.int/portal/en/index.html

WI P O Fiir Recherche: https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
http://english.sipo.gov.cn/index.html

S I P O Fiir Recherche: http://epub.sipo.gov.cn/index.action

IPO https://www.jpo.go.j

Fiir Recherche: https://www.j-platpat.inpit.go.jp

Aufgrund der zahlreichen Gemeinsamkeiten und der
mittlerweile oftmals intuitiven Bedienbarkeit der Daten-
banken beschranken sich die folgenden Abschnitte darauf,
die wichtigsten Unterschiede und Besonderheiten darzu-
stellen.

EPO Register

Ausgangspunkt fiir die Uberpriifung bibliographischer
Daten ist die Datenbank des Europaischen Patentamts. Fiir
die Recherche Europaischer Patente ist dabei das Europai-
sche Patentregister (EPO Register) heranzuziehen, nicht
hingegen die Datenbank Espacenet. Nur tiber das EPO Regis-
ter lasst sich der Status der Europaischen Patente und der
entsprechenden nationalen Schutzrechtsbestandteile hin-
reichend verlasslich feststellen.

Die Nutzung des EPO Register ist unkompliziert, da die
Funktionen in der Regel selbsterklarend sind und eine deut-
sche Sprachfassung der Datenbank verfiigbar ist. Uber die
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Eingabe der Veroffentlichungs- oder Anmeldenummer ge-
langt man zur Registerseite des gesuchten Schutzrechts. Be-
reits auf dieser Registerseite ist der iiberwiegende Teil der
benétigten bibliographischen Daten abrufbar.

Deutsch  Englsh  Frangais.

Europdisches Patentregister Kontait

T e O

Ubersicht: EP1353254

2 suche verfenem & ST36 (9 Verlaufanzeigen » Espacenet (& Enwendungen einreichen H| Fehler meiden = Drucken
i) 1353: - i zur L in ein Heizungs- oder Kiihlungssystem it Rechiskick auf diesen Link kannen Sie
Vereinigles Register &in Bookmark aniegen |
A e status Kein EInspruch frstgerecht eingeiegt
Angetunrie Dokumente Datenoank zuletzt skiualsiert am 23.00.2016
Patenttamilie ;
oo Letztes Ereignis (1] 15042011 Ken Enspruch frstgerecnt  veroffenticht
Alle Dokumente eingelegt 3m 16.05.2011 » (2011/20
Anmeider nten Staaten
Kurzhilfe N, INC
8908 G Row Dallas
+Was bedeutet YL -Daten Texas 75247 /US
herunleriaden®?
+Welche Informationen finde: ich 12010123]

n"Verlauf anzeigen™?

+Welche Informationen finde fch ~~ Efinder

nStatus"? 62

+Woraut verweisen die Ziflem in Hurs!, Texas 76053 / US
K 2

01/ Trantham, John M
625 W Ce

+ Wotlr steht "2 02/ Watson i, George T
» Wotur “ 4055 Frankford Road, Apt. 111
Dallas, Texas 75287-6616 / US

1201014]
Vertreter Pitkanen. Hannu Alpo Antero . et al

Patent Agency Pitkanen Oy
PO Box 1188

-+ Was sind 70211 Kuopio / FI
erungsstaat(en)?
-+ Was sind Erstreckungsstaaten? e

Die Registerseite gibt Auskunft unter anderem iiber den
Anmelder, den/die Erfinder, die Anmeldedaten, die benann-
ten Vertragsstaaten sowie den Stand des Priifungsverfah-
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, liber die sich die verschiedenen Ab-
schnitte der Registerseite aufrufen lassen.
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« Uber das Europaische Patentregister Andere Online

[Srotseon | evereresiore | [ e ||

Ubersicht: EP1:

JE suche verfeinern

Ubersicht

Rechtsstand E_P 1353254 - Vorr
Vereinigtes Register €in Bookmark anlegen.]

Alle Ereignisse Status

Angeflhrte Dokumente

Ealentamiic Letztes Ereignis [

Alle Dokumente

Flr die Durchfithrung der Due-Diligence-Priifung sind
dabei insbesondere die Abschnitte Rechtsstand und Alle Do-
kumente relevant. Im Abschnitt Rechtsstand kann der aktu-
elle Status der nationalen Schutzrechtsanteile innerhalb
kiirzester Zeit nachvollzogen werden. Das EPO Register lis-
tet in diesem Abschnitt Verweise zu den entsprechenden
Registerseiten der nationalen Patentdmter auf.

4« Uber das Europiische Patentregister Andere Online-Dienste ¥

Rechtsstand: EP1353254

7% suche verfeinern & ST36 ~ Espacenet (&7 Einwendungen einreichen  H1 Fe

Europea

Ubersicht
Benannte Vertragsstaaten  ~ AT

Vereinigtes Register ~BE

Alle Ereignisse

Angefiihrte Dokumente BG

Patentfamilie ACH

Alle Dokumente
cy Eriéschen: 09.06.2010
rcz

Kurzhilfe

-+ Was geschieht wenn ich auf
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So kann also auch die Uberpriifung der nationalen
Schutzrechtsanteile komfortabel vom EPO Register ausge-
hend vorgenommen werden. Dabei ist natiirlich zu bertick-
sichtigen, dass die Inhalte der nationalen Patentregister in
der Regel nicht tagesaktuell sind, so dass kurzfristige Ande-
rungen sich nicht immer anhand der elektronischen Regis-
terinhalte nachvollziehen lassen.

Im Abschnitt Alle Dokumente konnen die gesamten Un-
terlagen des Erteilungsverfahrens eingesehen werden. Dies
ist insbesondere fiir die Beurteilung der Erteilungsaussich-

ten und der Erfolgsaussichten eines etwaigen Einspruchs-
verfahrens relevant. In diesem Abschnitt sind nicht nur die
Beanstandungen seitens des EPA aufgefiihrt, sondern auch
die im Rahmen eines Einspruchsverfahrens vorgelegten
Entgegenhaltungen, die den Rechtsbestand des betroffenen
Patents gefahrden konnten.

« Uber das Europaische Patentregister Anders Online-Dienste ~ Anmeldung zur Registeruberwachung

Alle Dokumente: EP1353254 &

JISucnevedeinem & Ausgewahiie Dokumente & ZPATHW A Espacenel (' Einwendungen eiveichen | Fenler meiden @ Drucken

R

Recherche / Prufung

Kurzhiite Recherche / Prutung 1

Recherche / Profung

Recherc!

Prifung

10 Bblographiscne Daten cer europaschen Patentanmelduny Recherche { Priung

Miteiung uber sicntiate Ertetung enes auropaischen Patents Recherche / Prifung

Recherche / Frofung

wigesehene Tefassung

Wartungsmeldungen

0 Patentanspriche Recherthe / Pritung

Kurzmeldungen
Themenbezogene Links Eatentanspriche Recherche / Prafung

%9 Begieitschieiben fir nachgereichie Unletiagen Recherche / Prifung

P
o
19
19,

2000 Antwort auf Besched der Prufungsableiiung Recherche / Prifung

34



Fiir die Uberpriifung 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 lberpriifen. 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 aufereuropa-
ischen Jurisdiktionen problematisch.

DPMA-Register

Die Funktionen und die Bedienung des DPMA-Register
stimmen grofitenteils mit denen des EPO Register iiberein.
Das DPMA-Register sollte immer genutzt werden, wenn es
um die Uberpriifung nationaler deutscher Patente, Patent-
anmeldungen oder Gebrauchsmuster geht. Existiert ein na-
tionaler deutscher Schutzrechtsanteil eines Europaischen
Patents, gelangt man, wie bereits im Zusammenhang mit
den Funktionen des EPO Register ausgefiihrt, auch iiber die
Registerseite des jeweiligen Europdischen Patents zum Re-
gistereintrag des nationalen deutschen Schutzrechtsanteils.
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DPMAregister-Starts:

Deutsches. 2
L I e o - —

DPMAregister

Patente und Gebrauchsmuster | Marken | pesigns | Geografische Herkunftsangaben | Service | DPMAKurier

Sie sind hier: > egister eite > Patente und >

Aktenzeichen DE: 603 32 891.1
Aktenzeichen EP: 03 00 5223.7
Veréffentlichungsnummer EP: 1353254
Schutzrechtsart: Patent

Status: anhangig/in Kraft

Stand am: 26. 2016 (letzte ierung in ister am: 17.03.2016)
Stammdaten Details schiiefien
mm | keiterium Feld  nhalt

Schutzrechtsart SART | patent

status st Anhangig/in Kraft
2 Aktanzeichen DE oaxz  |603 328911
%6 Aktanzeichen 9 ez |03005223.7
a7 Verofientichungsnummer €7 = 153254
s4 BezeichnungTitel & Vorrichtung zur Durchfussregelungsventi in ein Heizungs- oder Kuhkungssystem
s1 1PC-Hauptidasse o G0sD 7/01 (2006.01)

(1cmv)

2 Anmeidetag DE DAT 10.03.2003
% Anmeidetag £ AT 10.03.2003
& Offerisgungstag or 15.10.2003

Veroffentichungstag der Erteiung It Jov.06.2010
71/73 | Anmelder/inhaber [ IMI Hydronic Enginesring Inc., Dallss, Tex., US
7 Erfinder ™ Trantham, John M., Hurst, Texas 76053, US

Watson T, George T., Daklas, Texas 75287-6616, US

7 |vertreter VR | DREISS Patentanwaite PartG mbB, 70174 Stuttgart, DE
10 | Veroffentichte DE-Dokumente joeon | . 3 Text: DE 0]

Das DPMA-Register bildet Anderungen 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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Vertahrensdaten

15.10.2000
15.10.200
20312000

lung | 22.07.2010

Sinspruch erhoben, |09.03.2011

20.11.2003

22.07.2010

30.00.2011

02.10.2013

11.02.2010

11.02.2014

Detail anzeigen

Detail anzeigen

05.00.201%

20.05.2014

18.09.2010

2112015

1.02.2016

1.02.2016

Anders als beim EPO Register konnen tiber das DPMA Re-
gister nicht fiir alle Patente, Patentanmeldungen und Ge-
brauchsmuster die entsprechenden Unterlagen aus dem Er-
teilungs-, Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren abgeru-

fen werden.

Allerdings konnen seit Einfithrung der elektronischen Ak-
teneinsicht tiber das Internet in Patent- und Gebrauchsmus-
terverfahren die Akten fiir 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, fiir die
seit dem 21. Januar 2013 ein Antrag auf Akten-

einsicht gestellt wurde.
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Praxishinweis

Auch in Deutschland ist es mdglich, 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 VerdufSerer die Un-
terlagen im Rahmen der Due Diligence nicht oh-
nehin zur Verfiigung, kénnen sie auch beim
BPatG angefordert werden. Hierbei ist jedoch zu
beachten, dass das Gericht die Verfahrensbetei-
ligten zur Stellungnahme auffordern wird, ob
Einwdnde gegen die Herausgabe der Unterlagen
bestehen. Sollte dies nicht der Fall sein, werden
die Unterlagen in der Regel innerhalb einiger
Wochen nach Beantragung zur Verfiigung ge-
stellt.

USPTO - Public Pair

Die Uberpriifung 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 iiber die Eingabe der Anmelde-
oder Veroffentlichungsnummer zum Registereintrag des
gesuchten Patents bzw. der gesuchten Patentanmeldung.
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Patent Application Information Ret

Wome  Patents  Trademarks Gther
Petant Appicatios nformtion Retteval
° o i 0 Wiigar o View Orde

021,106 FLOW REGULATING CONTROL VALVE AN METHOD U FLOW 0306060138
“Select | Acoication[Transaction] Patent Term | Fees | Pubishea) Acwress s |f Assignments)

ot [t iisen] Ratoinern | e T g

- | [Bibli Data

[rsoscason womber: Tonz1,106 AT ks sk

5073

|Fiing or 371 (<) Date: 04-10-2002 Status: Patented Case
;‘i«l‘okaloﬂ Type: Utility Status Date: 01-22-2004
e focon @ T
— 5753 Locatin Date os-11-2015
2455 Eaest Publcation No US 2003-0192567 AL
030606.0138 Earlest Publcation Date: 10-16-2003

137/002 Number: 5,688,319
30hn M. Trantham , Hurst, TX (US) all Toven: ssue Date of Patent: 02-10-2004
[P Apucane Interational Registration Number

e
\ e con pubkcas

[ vy stotus: Undscounted SR 8
‘

|AtA (First inventor to Fie) No

Tite of Invention: FLOW REGULATING CONTROL VALVE AND METHOD FOR REGULATING FLUID FLOW

Die Ausgangsseite des Registereintrags Application Data
fithrt die wichtigsten bibliographischen Daten auf: Anmel-
denummer und -datum, Erteilungsdatum, Erfinder und Sta-
tus des Patents.

Von besonderer Bedeutung sind dariiber hinaus die Sei-
tenabschnitte Patent Term Adjustments, Assignments und -
soweit vorhanden - Image File Wrapper.

In dem Abschnitt Patent Term Adjustments sind Informa-
tionen dariiber enthalten, ob es zu einer Verldngerung der
Laufzeit des betroffenen Patents kommt.
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Patent Term

Filing or 371(c) Date: 04-10-2002 ‘Overlapping Days Between (A and B) or {A and C}: o
8 Delays: o Applicant Delays: 69
C Delays: 0 Total PTA Adustments: 63
Number Date PTO(Days) APPL(Days) Start
15 12-08-2003 )
13 10-24-2003 Receipt into Pubs 0
11 10-23-2003 Dispatch to Publications 0
5 06-19-2002 Case Docketed to Examiner in GAU o
4 05-24-2002 Application Dispatched from OIPE 0
3 05-22-2002 Application Is Now Complete o

Insbesondere bei amtsseitig bedingten Verzogerungen
des Erteilungsverfahrens kann eine solche Laufzeitverlan-
gerung angeordnet werden. Die Auswertung dieses Ab-
schnitts ist deshalb fiir 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 Mdglichkeit einer eigenen Patentanmeldung
durch den Arbeitgeber gibt. Anhand der Informationen im
Abschnitt Assignments ist daher zu iberpriifen, ob und an
wen die Erfinder ihre Anteile an der Patentanmeldung im
Laufe des Erteilungsverfahrens tibertragen haben.
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Select i
New Cawe || Dota

Assignments Data

‘Patent Assignment Abstract of Titie
Total Assignments: 3

Fiing O: 0a(2072002 Patent #: 6683313
1ntiReg #1 Publication #1 Us20020192357

AND METHOD FOR AEGU

NG R

Asmgnmeati 1

Reel/Frames 012797 10857 Recaived: 04/15/2002 Rocorded: 04/10/3002 Ml 061472002 Pages:s
Comveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETALLS).
Exec D 04/03/200¢
DALLAS, TEXAS 75247
Correspondeats BAXER SOTTE LD,
THOWAS 4, BEATON
2001 ROSS AVENVE
DALLAS, TX 752012980
r—
Reel/Frame: 013045 0030 Received: 07/08/2002 Racordad: 07/02/2002 Maileds 03/04/2002 Pages: &
Conveyancs T 4-2-01 70 4-3-02, DOCUMENT PREVIOUSLY RECORDED AT REEL 012757 FRAME
Assignorsi Exec Dt 04/03/2
Exec Dt 04/03/2002
pre—
Correspandent;
: 25037 (0630 Recemed: 070272015 Recorded: 07/022015 Malled: 07/13/2013 Pagess3

CHANGE OF AN (56 DOCUMENT TR DETAILS)
FLOW DESIaN, NG Exme DI 10/02/2014
1M HYDRONIC ENGINEERING, INC.

2508 GOVERNORS ROW

Carrmspandunt: £ ELESS Law GROUS PLLC

Der Abschnitt Image File Wrapper, der nicht bei allen Pa-
tenten bzw. Patentanmeldungen zur Verfiigung steht, ent-
halt grundsatzlich alle Dokumente, die wahrend des Ertei-
lungsverfahrens beim USPTO eingereicht oder vom USPTO
ausgegeben worden sind.

111955,989 PRESSURE RELIEVED THERMAL REGULATOR FOR AIR CONDITIONING APPLICATION

s application I officialy maintained in electronic form, To View the desired Document Description. Ta Download and Print: Check the desired document(s) and cick Start Downioa
Available
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03022011 ISSUENTF PROSECUTION 1
02182011 IFEE PROSECUTION (I |
02162011 WEEE PROSECUTION 2
02162011 N417 PROSECUTION 2
11-18-2010 EXIN PROSECUTION 4 O
11-18-2010 NOA PROSECUTION 3
11-18-2010 SRNT Examiner's search strateqy and results PROSECUTION 8
11182010 FWCLM Index of Claims PROSECUTION 1
11-18-2010 HFW rarmation including diassification, examiner. name. caim, renumbering, etc PROSECUTION 1
11-18:2010 SRFW Search information including classsficarion, darabases and other search related notes PROSECUTION 1
09-10-2010 A ation-Aft o-Final Reject PROSECUTION 1 ®
09102010 ciM PROSECUTION 5
0102010 REM PROSECUTION 2
03102010 N417 PROSECUTION 2 b
09-10-2010 WFEE PROSECUTION 1
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Ist das Patent noch nicht erteilt worden, kann also an-
hand der zur Verfiigung stehenden Unterlagen des Ertei-
lungsverfahrens eine Prognose der Erteilungswahrschein-
lichkeit angestellt werden. Auch kénnen dariiber ggf. einge-
reichte vorveroffentlichte Dokumente ermittelt werden, die
fiir die Einschatzung des Rechtsbestands anderer Mitglie-
der aus der Patentfamilie wertvoll sein kdnnen.

WIPO

Die Datenbank der WIPO Patentscope ist erster Anlauf-
punkt fiir Uberpriifung von PCT-Anmeldungen.

© Mobile | English | Espafiol | Frangais | A5 | S0 | Portuguds | Pycckuit | 32 |

WIPO PATENTSCOPE

W,

Recherche in nationalen und internationalen Patentsammiungen
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

uchen Ubersetzung

Dieses System erlaubt Ihnen, in 3 Million (PCT) sowie in 58 Million Patentdokumenten aus regionalen

und F Eine detailierte Ubersicht des Datenbestandes finden Sie hier. (->)

G Amt: Alle Suchergebr]
Titelseite = 5
o L

PCT Publication 38/2016 (2016/09/22) is now available. The next publication date is scheduled as follows: Gazette number 39/2016 (2016/09/29). More

Nach Eingabe der Veroffentlichungsnummer gelangt
man auf die Ausgangsseite des Registereintrags Biblio. Da-
ten (PCT).
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1. (WO2012062814) METHOD FOR VERIFYING ELECTRICAL CONNECTION BETWEEN GENERATOR AND INVERTER USING HANDHELD DEVICE
Biblio. Daten (PCT) 'Beschreibung Anspriche Nafionale Phase Anmerkungen Zeichnungen  Dokumente

Aktueliste beim BUro Daten PermaLink &
Veroft.-Nr.: WOI2012/062814 PCT/EP2011/069765

Veroffentiichungsdatum: 18 052012 Internationales Anmeldedatum: 09.11.2011

IPC: GO1R 31/02 (2006.01) &

Anmelder: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG [DE/DE]. Sonnenallee 1 34266 Niestetal (DE) (For All Designated States Except US)

MAGNUSSEN, Bjorn [DE/DE]; (DE) (For US Only)
PRUSSING, Helko [DE/DE], (DE) (For US Only)

Erfinder: MAGNUSSEN, Bjorn: (DE).
PRUSSING, Heiko. (DE)
Vertreter: KLEINE, Hubertus; Am Zwinger 2 33602 Blelefeld (DE)
Prioritatsdaten: 102010050 785.7 10.11.2010 DE
Titel (EN) METHOD FOR VERIFYING ELECTRICAL CONNECTION BETWEEN GENERATOR AND INVERTER USING HANDHELD

(FR) PROCEDE POUR CONFIRMER LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE ENTRE UN GENERATEUR ET UN ONDULEUR A
L'AIDE D'UN DISPOSITIF PORTATIF

(EN)A method of ion of an electrical between a generator (10a) and
an inverter (20b) by a cable (30) is disclosed. The method comprises placing a
handheld device (40) with a current detection sensor (45) in vicinity of a cable (30). A
command to change a current is transmitted from the handheld device (40) to the
inverter (20b) to generate a current signature (150) within an inverter-generator
connection cable. A sensor signature Is detected by the current detection sensor (45)
and compared to the current signature (150) caused by the command to change a
current. A verification signal based on the comparison is generated. The method may
be used to compile a wiring plan between a plurality of generators (10a, 10b, 10c) and
a plurality of inverters (20a, 20b, 20¢)

(FR)L'invention conceme un procédé de confirmation d'un raccordement électrique
entre un générateur (10a) et un onduleur (20b) par un cabie (30). Le procédé comporte une étape consistant a placer un
dispositif portatif (40) doté d'un capteur (45) de détection de courant au voisinage d'un cable (30). Une consigne de modification
d'un courant est envoyée du dispositif portatif (40) 2 'onduleur (20b) pour générer une signature (150) de courant au sein d'un
cable de raccordement onduleur-générateur. Une signature de capteur est détectée par le capteur (45) de détection de courant
et comparée 2 la signature (150) de courant provoquée par la consigne de modification de courant. Un signal de confirmation
basé sur la comparaison est généré. Le procédé peut étre utilisé pour compiler un plan de cablage entre une pluralité de
générateurs (10a, 10b, 10c) et une pluralité d'onduleurs (20a, 20b, 20c).

ot

Designierte AE.AG, AL, AM, AO. AT, AU, AZ, BA, BB, BG. BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DO. DZ EC, EE,
Staaten: EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP. KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ LA, LC LK LR LS LT LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK. MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG. PH. PL. PT, QA, RO, RS. RU, RW, SC. SD, SE.

SG. SK, SL. SM, ST. SV. SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ. UA. UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
African Reglonal Intellectual Property Organization (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ. NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Eurasian Patent Organization (A, AZ, BY. KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)
European Patent Office (AL AT, BE. BG, CH, CY, CZ, DE, DK. EE. ES, FI, FR, GB. GR, HR, HU. IE. IS, IT. LT, LU, LV, MC, MK, MT.
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR)
African Intellectual Property Organization (BF. BJ, CF. CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)
Veréffentlichungssprache: Engiish (EN)
Anmeldesprache: English (EN)

Im Rahmen der Due Diligence sind insbesondere die Ab-
schnitte Nationale Phase und Dokumente relevant.

Der Abschnitt Nationale Phase gibt Auskunft iiber die na-
tionalen Erteilungsverfahren, die auf Grundlage der be-

troffenen PCT-Anmeldung eingeleitet worden sind. Dies ist

insbesondere in den Fallen 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 konnen ggf. existie-
rende Internationale Rechercheberichte der WIPO ermittelt
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werden. Diese Rechercheberichte vermitteln regelmaflig ei-
nen ersten Eindruck, wenn es um die Beurteilung von Neu-
heit und erfinderischer Tatigkeit geht. Oftmals nehmen na-
tionale Patentbehorden wahrend 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 aufgefithrten Entgegenhaltungen auch
von nationalen bzw. regionalen Patentbehdrden themati-
siert werden.

1. (WO2012062814) METHOD FOR VERIFYING ELECTRICAL CONNECTION BETWEEN GENERATOR AND INVERTER USING HANDHELD DEVICE
Biblio. Daten (PCT) Beschreibung | Anspriche  Nationale Phase =Anmerkungen Zeichnungen Dokumente

ternatt r
Datum Titel Ansicht Herunterladen
26.09.2016 ur HTML, PDF PDF, XML
>roffentiichte Infernatior
Datum Titel Ansicht Herunterladen
18.05.2012 Erstverdffentiichung mit ISR (A1 20/2012) PDF (18p.) PDF (18p.), ZIP(XML + TIFFs)

Datum Titel Ansicht Herunterladen

14052013 (1B/373) orlaufiger Bericht zur it Kapitel | PDF (7p.) PDF (7p.), ZIP(XML + TIFFs)

10052013 i Bescheid der i o PDF (6p.) PDF (6p.), ZIP(XML + TIFFs)

18.05.2012 Internationaler Recherchenbericht PDF (3p.) PDF (3p.), ZIP(XML + TIFFs)

Verwz D ale
Datum Titel Ansicht Herunterladen

14.05.2013 (1B/326) Mitteilung diber die Ubermittiung von Kopien des internationalen vorlaufigen PDF (1p.) PDF (1p.), ZIP(XML + TIFFs)
Berichts zur Patentfahigkeit (Kapitel )

05.03.2013 (1B/308) Mitteilung an den Anmelder iiber die Ubersendung der internationalen PDF (1p.) PDF (1p.), ZIP(XML + TIFFs)
Anmeldung an die Bestimmungsamter

05.06.2012 (1B/308) Mitteilung an den Anmelder iiber die Ubersendung der internationalen PDF (1p.) PDF (1p.), ZIP(XML + TIFFs)
Anmeldung an die Bestimmungsamter

18.05.2012 Validierungsprotokoll PDF (2p.) PDF (2p.), ZIP(XML + TIFFs)

18.05.2012 in seiner Fassung PDF (16p.) PDF (16p.), ZIP(XML + TIFFs)

18.05.2012 (IB/304) Mitteilung beziiglich der Einrei oder Ubermittiung des Priori PDF (1p.) PDF (1p.), ZIP(XML + TIFFs)

18.05.2012 (RO/101) Antragsformblatt PDF (4p.) PDF (4p.), ZIP(XML + TIFFs)

18.05.2012 (IB/311) Mitteilung beziiglich des Vorliegens der Verdffentlichung der internationalen PDF (1p.) PDF (1p.), ZIP(XML + TIFFs)
Anmeldung

18.05.2012 (IB/301) Mitteilung Gber den Eingang des Aktenexemplars PDF (1p.) PDF (1p.), ZIP(XML + TIFFs)

18.05.2012 DE 10 2010 050 785.7 10.11.2010 (Pr. Doc) PDF (20p.) PDF (20p.), ZIP(XML + TIFFs)
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SIPO

Das Chinesische Patentamt (SIPO = State Intellectual
Property Office) hat auf die erh6hte Nachfrage von Nutzern
aufderhalb Chinas reagiert und stellt seine Datenbank seit
einiger Zeit in zahlreichen Sprachfassungen zur Verfiigung,
darunter insbesondere auch in englischer und deutscher
Sprache. Dies erleichtert die Uberpriifung 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-Uber-
setzungsdienste angewiesen.

Regstrerung

- ~ o i
.u,‘P Rutentsuche und -analyse - of = X
il by i
Home Patentsuche WERKZEUGE Favoriten Analyse-Datenbank Schnell Anpassen Erweiterte Analyse Protokoll

@ Automatische Identifikation . Suchelement
pr— © Anmedenr. *) Versftentichungsnr. (Bekanntmachungsnr.)
( Eifinder

9154 Mittellung und Bekanntmachung mehy

Freigabemittelung 2015-04-27
Patentauswahl Mehe

Registrierungsassstent
ennwrort abrufer CN 19850910~ 20160831
US 17900731~ 20160802
P 19130206~ 20160802

KR 19731023~ 20160715
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Die Suche nach chinesischen Patentanmeldungen bzw.
Patenten mit der deutschsprachigen Suchmaske ist weitge-
hend zuverlassig und liefert die relevanten Informationen.

insgesamt 1 von 2Anzahl der Daten

[C] Anmeldenr. CN200780051741.0  [Erfindung]Anmeldedatum 2007.12.04 [Autorisierte Bekanntmachung] Ausbenden Top  Ende
Appication No.:CN200780051741.0 Ausblenden
Anmeldenr.:CN200780051741.0

Anmeldedatum:2007.12.04

nr. (Bekanntmachungsnr.):CN1016631348

chungsdatum (Bekanntmac

tum):2013.03.13

Erfin

gstie AT R st TR
1PC:B25B21/02

Anmelder/Patentinhaber: B{E1F. BHERAS);
RHEM TSV EM AR,

nr.:EP07102959.9

m :2007.02.23

Agent [ &F;
Agentur: REIERIIE(EZE)ERASE) 72001;

Zudem kann der Schutzrechtsstatus abgefragt werden.
Die entsprechenden Informationen sind indes nicht in eng-
lischer Sprache verfiigbar, konnen aber z.B. mit Google
Translate ermittelt werden. Dabei ist stets zu beachten, dass
die Ergebnisse der Online-Ubersetzung bei ggf. bestehender
Unsicherheit von einem Muttersprachler bestdtigt werden
sollten, um abschliefiende Sicherheit zu erlangen.

Rechtsstatusliste

Anmedent.: CN200780051741 echtsstatus-Wiksamketsdatum: 20100303
cher Rechtsstatus: 2AFF
CN200780051741 Rechtsstatus-Wirksamketsdatum; 20100428
Rechtsstatus: SETHEATER
nmedenr.: CN200780051741 echtsstatus-Wrksamketsdatum: 20130313

msgesamt 1 von 3Anzahl der Daten
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JPO

Auch das JPO stellt seit einigen Jahren Suchfunktionen in
englischer Sprache zur Verfiigung. Uber die Suchmaske PAJ
(Patent Abstracts of Japan) kann gezielt insbesondere nach
registrierten Inhabern gesucht werden.

Searching PAJ Search + List 4 Detail

You can retrieve the PAJ (Patent Abstracts of Japan) by keywords.

Publication issues, and updates schedule, please refer to the & NEWS

Abstract

Title of invention
Applicant
Publication Date

from: - to:

IPC

[ Data Coverage

Die Ergebnisliste fiihrt erteilte Patente, in der Anmelde-
phase befindliche und auch bereits zuriickgewiesene Pa-
tentanmeldungen auf.
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!l Results

217 documents are found for "Fraunhofer”. Documents 1 to 217 out of 217 hits are displayed.

No.  Publication No. Title of invention

DEPOSITION METHOD OF TRANSPARENT MULTILAYER SYSTEM HAVING SCRATCH RESISTANCE PROPERTIES

2 2016 - 106459 DEVICE AND METHOD FOR CALCULATING LOUDSPEAKER SIGNAL FOR A PLURALITY OF LOUDSPEAKERS WHILE USING DELAY IN
FREQUENCY DOMAIN

3 2016 - 086163 STACKED INTEGRATED MULTI-JUNCTION SOLAR CELL

a 2016 - 048927 APPARATUS AND METHOD FOR GENERATING OUTPUT SIGNAL HAVING AT LEAST TWO OUTPUT CHANNELS

5 2016 - 026319 NOISE GENERATION IN AUDIO CODEC

6 2016 - 008357 COATED PLASTIC SUBSTRATE, ORGANIC ELECTRIC ELEMENT, AND MANUFACTURING METHOD OF COATED PLASTIC SUBSTRATE

7 2016 - 006535 CODER USING FORWARD ALIASING CANCELLATION

8 2015 - 210531 METHOD OF PRODUCING ANTI-REFLECTION LAYER ON SILICONE SURFACE, AND OPTICAL ELEMENT

9 2015 - 187747 AUDIO ENCODER AND BAND WIDTH EXPANSION DECODER

10 2015 - 180963 OPTICAL LAMINATE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

11 2015- 180104 MULTI-VIEW SIGNAL CODEC

12 2015- 180071 DEVICE AND METHOD FOR DECODING TRANSFORM COEFFICIENT BLOCK AND DEVICE AND METHOD FOR CODING TRANSFORM
COEFFICIENT BLOCK

13 2015 - 164129 METHOD FOR MANUFACTURING ORGANIC ELECTRONIC DEVICE AND ORGANIC ELECTRONIC DEVICE

14 2015 - 156826 RECOMBINANT CELL, AND PRODUCTION METHOD OF 1,4-BUTANEDIOL

15 2015- 149737 CODING OF SPATIAL SAMPLING OF TWO-DIMENSIONAL INFORMATION SIGNAL USING SUBDIVISION

16 2015 - 129953 APPARATUS AND METHOD FOR ENCODING AUDIO SIGNAL INCLUDING PLURAL CHANNELS

Wahlt man ein in der Ergebnisliste aufgefiihrtes Schutz-
recht aus, gelangt man zur Ubersichtsseite des Registerein-
trags. Auf der Ubersichtsseite sind die wichtigsten biblio-
graphischen Daten aufgefiihrt, die regelmaf3ig im Rahmen
der Due Diligence tliberpriift werden miissen.

! Detail 3 Previous Document 111 /217  Next Document @
| 2009-165144 I Data Coverage [ Image Data(Japanese) [ Legal Status
(11)Publication number : 2000-165144
(43)Date of publication of application : 23.07.2009
(51)Int.Cl. : HO4N  7/30 (2006.01)
(21)Application number : 2009-037764
(22)Date of filing : 20.02.2009
(71)Applicant : FRAUNHOFER-GES ZUR FOERDERUNG e e e —
DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV T
(72)Inventor : SCHWARZ HEIKO
MARPE DETLEF

WIEGAND THOMAS

(30)Priority
Priority number : 2002 10220961  Priority date :02.05.2002  Priority country : DE
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Neben den bibliographischen Daten findet man auf der
Ubersichtsseite 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 verfiigbar und
erlauben so eine unkomplizierte Uberpriifung der im Rah-
men der Due Diligence vom Verkidufer zur Verfiigung ge-
stellten Informationen.

Patent 2009-037764

Filing info . Patent 2009-037764 (20.2.2009)
Publication info : 2009-165144 (23.7.2009)
Detailed info of application . Kind of examiner's decision(Grant)

Kind of final decision(Grant)

Date of final decision in examination stage(17.4.2009)

Date of request for examination : (20.2.2009)

Date of sending the examiner's decision of rejection :

Appeal/trial info :

Registration info * 4295356 (17.4.2009)

Renewal date of legal status . (26.4.2016)

Dariiber hinaus sind tiber die PAJ-Datenbank Maschinen-
libersetzungen der jeweiligen japanischen Patente bzw. Pa-
tentanmeldungen abrufbar. Zwar konnen die Maschinen-
libersetzungen keine professionell erstellten Ubersetzun-
gen ersetzen, doch gentigt ihre Heranziehung in der Regel,
um den Inhalt der Patentschrift oberflachlich zu bestimmen.
Dies diirfte indes gerade im Rahmen einer Due Diligence
grundsatzlich ausreichend und vor allem kosteneffizient
sein.
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* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any

damages caused by the use of this translation.

1.This document has been translated by computer. So the translation may not
reflect the original precisely.

2.*%*¥%* shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

Sollte doch einmal eine Ubersetzung von Dokumenten in
asiatischen Sprachen notwendig sein, lassen sich erhebliche
Kosteneinsparungen erzielen, wenn eine Ubersetzung ins
Englische angefordert wird. Beispielsweise ist die Spra-
chenkombination Japanisch/Englisch bei Ubersetzungsbii-
ros erheblich haufiger anzutreffen als Japanisch/Deutsch,
weshalb letztere in der Regel deutlich teurer und langwieri-
ger ist.

Sonstige Datenbanken

Die Recherche in Datenbanken anderer Patentimter ist
mittlerweile ebenfalls zu einem groféen Teil komfortabel
moglich. Noch immer gibt es aber unrithmliche Ausnahmen
wie z. B. die Datenbanken des brasilianischen und des 6ster-
reichischen Patentamts.

Bendtigt der potentielle Erwerber verlassliche Informa-
tionen aus derartigen Jurisdiktionen, sollten Mitarbeiter der
Zielgesellschaft bzw. deren Patentanwilte um Ubermittlung
aussagekriftiger Unterlagen gebeten werden.

7 7 7

0.0 0.0 0.0
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KERNPUNKTE

@,
0’0

Wesentliche Daten zu den technischen Schutzrech-
ten sind heutzutage tiber die Online-Register der re-
gionalen und nationalen Patentdmter sowie der
WIPO zuganglich.

Die in den Online-Registern abrufbare Information
ist nicht in allen Fallen aktuell und sollte daher nur
als Ausgangspunkt der Recherche bzw. Anhalts-
punkt genutzt werden.

Bei der Prifung 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

Uberpriifung bibliographischer Daten

Ausgangspunkt bei der Bewertung technischer Schutzrechte
ist regelmdfig die Uberpriifung bibliographischer Daten. Oft-
mals wird dabei tibersehen, dass die Uberpriifung bibliogra-
phischer Daten allein keinen sicheren Riickschluss auf die
Rechtsinhaberschaft erlaubt. Zum Rechtsbestand eines
Schutzrechts ldsst sich den bibliographischen Daten gar
nichts entnehmen. Die Uberpriifung bibliographischer Daten
kann einzig dem Zweck dienen, offensichtliche Probleme bzw.
Widerspriiche zu identifizieren, die sich bereits aus den nati-
onalen bzw. regionalen Schutzrechtsregistern ergeben.

Allgemeines

Die Einschrinkung der Due Diligence auf die Uberprii-
fung bibliographischer Daten birgt grofde Gefahren: Der Re-
gisterstand ist nicht in jeder Jurisdiktion tagesaktuell und
bietet insbesondere keine Gewahr dafiir, dass die tatsachli-
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 gewiirdigt und nur als Ausgangspunkt
fiir die weitere Uberpriifung der Schutzrechte gesehen wer-
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den. Steht fiir die Uberpriifung der Schutzrechte nur ein ge-
ringes Budget zur Verfiigung oder muss die Uberpriifung in-
nerhalb kiirzester Zeit abgeschlossen werden, kann die Due
Diligence natiirlich zundchst darauf beschrankt werden, of-
fensichtliche Widerspriiche zwischen Registerinhalt und
den vom Verkaufer zur Verfiigung gestellten Informationen
zu identifizieren und diese entsprechend zur Kenntnis zu
bringen.

Es bietet sich grundsatzlich an, die Schutzrechte zu-

ndchst 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 ausdriicklichen Vorgaben bestehen, sollte
die Uberpriifung sich auf die Schutzrechte beschranken, fiir
die im Datenraum entsprechende Informationen abrufbar
zur Verfiigung stehen. Sollten sich in den 6ffentlich zugdng-
lichen Datenbanken beispielsweise des EPA oder des DPMA
tiber Familienrecherchen oder iiber die Suche nach be-
stimmten registrierten Inhabern weitere Schutzrechte
identifizieren lassen, geniigt regelmafdig ein blofRer Hinweis
auf diese Schutzrechte im Due-Diligence-Bericht. Da die
Uberpriifung weiterer Schutzrechte mit zusatzlichem Ar-
beitsaufwand verbunden ist, sollte zunachst entschieden
werden, ob eine entsprechende Erhéhung des Budgets in
Betracht kommt.

Zur Uberpriifung der bibliographischen Daten eines
Schutzrechts sind alle vom Verkéufer zur Verfiigung gestell-
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ten relevanten Daten, insbesondere Anmelde-/Veroffentli-
chungsnummer und Anmelde-/Veroéffentlichungsdatum so-
wie die Angaben zu Inhabern, Erfindern und Verlange-
rungsgebiihren zu verifizieren.

Dartiiber hinaus sollte bei Europdischen Patenten iiber-
priift werden, welche nationalen Schutzrechtsanteile noch
in Kraft sind. Oftmals enthalten die vom Verkaufer zur Ver-
fligung gestellten Auflistungen der Schutzrechte nur den
Hinweis auf das erteilte Europdische Patent, ohne dass wei-
tere Informationen zu den einzelnen Schutzrechtsanteilen
enthalten sind. Dabei ist gerade die Reichweite des Europa-
ischen Patents in einzelnen oder mehreren Mitgliedsstatten
des EPU von Bedeutung, um festzustellen, ob die fiir den po-
tentiellen Erwerber relevanten europaischen Jurisdiktio-
nen abgedeckt werden.

Entsprechend sollte auch bei PCT-Anmeldungen festge-
stellt werden, in welchen Jurisdiktionen nationale Ertei-
lungsverfahren gestiitzt auf die jeweilige PCT-Anmeldung
eingeleitet worden sind und ob die Frist zur Einleitung na-
tionaler Anmeldephasen noch lauft.

Wie bereits eingangs ausgefiihrt, kommt der Uberprii-
fung bibliographischer Daten indes nur geringe Bedeutung
zu. Denn die bibliographischen Daten erlauben in der Regel
keinen Riickschluss auf den tatsichlichen 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 grundsatzlich denk-
bar und in der Praxis nicht selten der Fall, dass der im Re-
gister eingetragene Inhaber nicht mit dem wahren Schutz-
rechtsinhaber tibereinstimmt. 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 liickenlosen Legi-
timationskette, welche die Zielgesellschaft nachweisen kon-
nen sollte.

Rechtsinhaberschaft

Grundsitzliches

Zunichst ist zu bertcksichtigen, dass die Rechtsinhaber-
schaft sich nicht abschlieflend auf Grundlage des Register-
inhalts verifizieren lasst. Wie zuvor ausgefiihrt, kann in den
meisten Jurisdiktionen die Ubertragung von Schutzrechten
erfolgen, ohne dass die Ubertragung im Register nachvoll-
zogen werden muss. Dementsprechend wird die Paten-
tiibertragung zum Beispiel in Deutschland nur auf Antrag in
die Patentrolle eingetragen (vgl. § 30 Abs. 2 PatG).

Der Registereintragung kommt also grundsatzlich keine
konstituierende, sondern lediglich deklaratorische Wir-
kung zu. Anders ist dies z.B. in Russland und China. Dort ist
die Ubertragung 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 grofere Bedeutung zu.
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Die Feststellung des tatsdchlichen Rechtsinhabers ist
notwendig, da ein gutglaubiger (lastenfreier) Erwerb der
Patentanmeldung bzw. des erteilten Patents vom im Regis-
ter eingetragenen Nichtberechtigten nicht méglich ist.

Praxishinweis

Es stellt folglich ein Haftungsrisiko dar, wenn
dem potentiellen Erwerber nur gestiitzt auf die
Registerinhalte Angaben zum Rechtsinhaber ge-
macht werden. Sollte eine abschliefSende Fest-
stellung des tatsdchlichen 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 méglich
ist. In den Ubertragungsvertrag sollten entspre-
chende Zusicherungen aufgenommen werden.

Behauptet der Verkaufer, 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
grundsatzlich die Vorlage aller Vertriage bzw. schriftlicher
Erklarungen tber den Rechtsiibergang verlangen. Nur so
lasst sich die gesamte Rechtekette abbilden und der tatsach-
liche Rechtsinhaber abschliefiend ermitteln.

Um etwaigen Unsicherheiten zu begegnen, wird der po-
tentielle Erwerber in der Regel ohnehin eine Klausel in den
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SPA/APA aufnehmen, in welcher der Verkaufer versichert,
dass keine Ubertragungen stattgefunden haben, die bisher
nicht im Register eingetragen sind. Es sollte dem potentiel-
len Erwerber indes immer deutlich gemacht werden, dass
eine solche Klausel grundsatzlich nicht den Verlust von fiir
rechtsbestidndig gehaltenen Schutzrechten aufwiegt. Die
Unsicherheiten bei der Frage der Rechtsinhaberschaft soll-
ten bei der Kaufpreisbestimmung berticksichtigt werden.

Mehrere Inhaber

Besonderer Klarungsbedarf besteht in Fallen 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 fiir das Vorlie-
gen einer Inhabergemeinschaft bestehen.

In diesen Konstellationen ist zunachst stets zu klaren, ob
zwischen den (registrierten) Inhabern vertragliche Verein-
barungen getroffen worden sind. Dies koénnen beispiels-
weise Kooperationsvereinbarungen sein, wie sie zwischen
Unternehmen und Forschungseinrichtungen wie Universi-
taten oder Fachhochschulen tiblich 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-
verhdltnisse 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
tiber die Bruchteilsgemeinschaft Anwendung finden.

Die Ubertragung des jeweiligen Miteigentumsanteils ist
grundsatzlich ohne Zustimmung der anderen Miteigentii-
mer moéglich. Der Ubertragungsempfinger tritt dann an-
stelle des bisherigen Eigentiimers in die Bruchteilsgemein-
schaft ein und kann das Patent genauso wie der urspriingli-
che Miteigentiimer verwerten.

Hinsichtlich der Verwertungsmoglichkeiten bestehen
indes Einschrankungen. So kénnen beispielsweise ohne Zu-
stimmung der jeweils anderen Miteigentiimer keine Lizen-
zen erteilt werden. Anders ist dies in den USA, wo Patente
auch ohne Zustimmung der anderen Mitinhaber lizenziert
werden konnen.

Daher sollte das Vorliegen mehrerer Inhaber gerade im
Fall von US-Patenten sorgfaltig gepriift werden, um auszu-
schliefien, dass andere Miteigentiimer eventuell Lizenzen
an Wettbewerber des potentiellen Erwerbers erteilen und
so die Verwertungsmoglichkeiten und die strategischen
Planungen in den USA entscheidend beeinflussen konnen.

Anmeldung durch Erfinder in den USA

Patentanmeldungen werden in den USA regelmifig von
den Erfindern eingereicht. Dies hat zur Folge, dass zunachst
der bzw. die jeweiligen Erfinder Rechtsinhaber der Patent-
anmeldung bzw. des spater erteilten Patents werden. Die
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Ubertragung eines solchen Schutzrechts kénnte daher nur
der als Inhaber eingetragene Erfinder vornehmen, nicht da-
gegen der Verkdufer bzw. die Zielgesellschaft.

In der Regel iibertragt der Erfinder seine Rechte jedoch
auf das Unternehmen, fiir das er die Erfindung zum Patent
angemeldet wird. Die Ubertragung erfolgt dabei oftmals be-
reits zu Beginn des Patenterteilungsverfahrens durch Ein-
reichung einer separaten Erklarung beim USPTO oder durch
Angabe der entsprechenden Informationen im An-
meldeformular, wie in der Folge auszugsweise dargestellt.

Assignee Information:
Providing this information in the application data sheet does not substitute for compliance with any requirement of part 3 of Title 37
of the CFR to have an assignment recorded in the Office.

Assignee 1

If the Assignee is an Organization check here. X

Attorney Docket Ni b 090606.0148
Application Data Sheet 37 CFR 1.76 | oy —ooo umoer

Application Number

Title of Invention

Pressure Relieved Thermal Regulator for Air Conditioning Application

O;Qanizauon Name [ Flow Design, Inc

Mailing Address Information:

Address 1 8908 Governor's Row

Address 2

City Dallas State/Province ™
Country ] us Postal Code 75247
Phone Number Fax Number

Email Address I

Additional Assignee Data may be generated within this form by selecting the Add
button.

Die Ubertragungserklirung muss von allen Erfindern
unterzeichnet werden, unabhingig davon, wie grofd deren
jeweiliger Anteil an der Erfindung ist. Die Ubertragung des
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Schutzrechts wird im Register nachvollzogen und der Uber-
tragungsempfanger als Rechtsnachfolger eingetragen.

Die entsprechenden Ubertragungsschritte kénnen 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
Verkdufer bzw. die Zielgesellschaft iibertragen hat, sollte
dies im Due-Diligence-Bericht entsprechend beriicksichtigt
werden. Der Verkaufer sollte aufgefordert werden sicherzu-
stellen, dass die Ubertragung der Rechte auf die Zielgesell-
schaft vor Abschluss der Verhandlungen sichergestellt wird.

Identifizierung von Belastungen

Zusatzlich zu der blof3en Verifizierung der bibliographi-
schen Daten sollte im Rahmen der Due Diligence auch im-
mer Uberprift 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 konnen unproblematisch auf der Internetseite
des jeweiligen Registers abgerufen werden. Beispielsweise
ist in den USA eine Uberpriifung unter der Adresse
http://assignment.uspto.gov/ moglich.

In jedem Fall sollte der Verkaufer bestitigen, dass ggf.
bestehende Belastungen bzw. Sicherheiten rechtzeitig ab-
gelost werden und die entsprechende Eintragung der Ablo-
sung im Register beantragt wird.
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Rechte von Arbeitnehmererfindern

Das Bestehen etwaiger Rechte von Arbeitnehmererfin-
dern wird bei Due-Diligence-Priifungen oftmals nicht oder
nur unzureichend gepriift. Dabei bergen gerade die Prob-
leme im Zusammenhang mit Arbeitnehmererfindungen
grofdes Konfliktpotential. Es sollte daher zumindest immer
sichergestellt sein, dass Erfindungen wirksam in Anspruch
genommen oder die an den Erfindungen bestehenden
Rechte auf andere Weise vollstindig auf den Verkaufer bzw.
die Zielgesellschaft tibertragen worden sind.

Im Hinblick auf Erfinder, deren Arbeitsvertrag nach
deutschem Recht zu beurteilen ist, spielt insbesondere die
wirksame Inanspruchnahme von Diensterfindungen eine
grofe 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.

Fur 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 erklaren (vgl. § 6 f. Arb-
nErfG). Hat der Arbeitgeber die Inanspruchnahme nicht in-
nerhalb dieser viermonatigen Frist erklart, sind die Rechte
an der Erfindung beim Arbeitnehmer verblieben. Das Feh-
len einer wirksamen Inanspruchnahme kann im schlimms-
ten Fall dazu fithren, dass der Erfinder die Herausgabe eines
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vom Arbeitgeber angemeldeten und bereits erteilten Pa-
tents verlangen (Vindikationsklage) sowie dariiberhinaus-
gehende Anspriiche beispielsweise auf Unterlassung und
Schadensersatz gestiitzt auf das dann herausgegebene Pa-
tent gegen den Arbeitgeber geltend machen kann.

Flr Erfindungen, welche der Erfinder dem Arbeitgeber
ab dem 1. Oktober 2009 gemeldet hat, gelten die vorge-
nannten Ausfiihrungen nicht. Seit dem Zeitpunkt gilt die In-
anspruchnahme als erklart, wenn der Arbeitgeber die Erfin-
dung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang
der Erfindungsmeldung ausdriicklich freigibt. Mit der Inan-
spruchnahme entstehen allerdings dem Grunde nach Ver-
gitungsanspriiche des Arbeitnehmererfinders gegen den
Arbeitgeber (vgl. § 8 ArbnErfG). Zudem ist der Arbeitgeber
nach der Erfindungsmeldung zur unverziiglichen Schutz-
rechtsanmeldung verpflichtet.

Vor diesem Hintergrund sollte der Verkaufer immer
dazu aufgefordert werden, Informationen dahingehend zur
Verfligung zu stellen, ob Erfindungen wirksam in Anspruch
genommen und etwaige Verglitungsanspriiche erfiillt wor-
den sind. Dariiber hinaus sollte eine Aufstellung der Vergii-
tungsanspriiche verlangt werden, die zukiinftig noch anfal-
len kénnten. In diesem Zusammenhang kann es grundsatz-
lich hilfreich sein, sich umfassende Informationen zum
grundsatzlichen Vergiitungssystem zur Verfiigung stellen
zu lassen. Dies gilt insbesondere, wenn - wie es in der Praxis
haufig - passiert, der Erwerber Vergiitungspflichten gegen-
tiber Arbeitnehmern iibernehmen soll.
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Uberpriifung der beanspruchten Prioritit

Bei der Auswertung von Patentanmeldungen und Paten-
ten sollte auch immer ein Blick auf die ggf. in Anspruch ge-
nommene Prioritdt geworfen werden.

Hat der Anmelder fiir eine Erfindung bereits im In- oder
Ausland ein Patent angemeldet, so kann er innerhalb der
Prioritatsfrist von 12 Monaten fiir die zweite Anmeldung die
Prioritit der Voranmeldung beanspruchen. Die Inan-
spruchnahme der Prioritdt hat zur Folge, dass die zweite
Anmeldung den Zeitrang der ersten Anmeldung erhalt.
Dadurch ist es moglich, die Entgegenhaltung von Stand der
Technik, der zwischen dem Anmeldetag der ersten und der
zweiten Anmeldung verdffentlicht wurde, auszuschlief3en.

Zeigt sich im Rahmen einer Due Diligence, dass eine Pri-
oritdt nicht wirksam in Anspruch genommen worden ist,
sollte darauf entsprechend im Due-Diligence-Bericht hinge-
wiesen werden. Denn durch eine unwirksame Inanspruch-
nahme der Prioritat konnten sich erhebliche Zweifel an der
Rechtsbestindigkeit des Schutzrechts ergeben, was letzt-
lich erhebliche Risiken in méglichen Einspruchs- bzw. Nich-
tigkeitsverfahren gegen das Patent begriindet.

Fiir die wirksame Inanspruchnahme der Prioritdt miis-
sen insbesondere die folgenden Voraussetzungen erfiillt
werden:

Sind Prioritats- und Nachanmelder nicht identisch, ist er-
forderlich, dass das Prioritatsrecht (nicht blof3 die Priori-
tatsanmeldung) innerhalb der Priorititsfrist auf den Nach-
anmelder tibertragen wurde.
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Zudem muss die bereits erwdhnte zwolfmonatige Priori-
tatsfrist eingehalten worden sein und die mit der Nachan-
meldung beanspruchte Erfindung der mit dem Prioritats-
recht beanspruchten Erfindung entsprechen. Hierbei ist
also ein Vergleich der Offenbarungsgehalte der Nachanmel-
dung und der Prioritdtsanmeldung erforderlich.

Dartiber hinaus muss die frithere Anmeldung die erste
Anmeldung gewesen sein, die fiir dieselbe Erfindung, auf die
sich Nachanmeldung bezieht, eingereicht wurde. Vorausset-
zung ist also, dass der betreffende Gegenstand nichtin einer
noch fritheren Anmeldung offenbart ist.

Verldngerungsgebiihr

In der iiberwiegenden Anzahl der Fille enthalten die
vom Verkaufer zur Verfiigung gestellten Informationen kei-
nen Hinweis auf zukiinftig anfallende Verlangerungsgebiih-
ren bzw. auf die entsprechenden Zahlungsfristen. Dies birgt
jedoch erhebliche Risiken, da das Versdumen der Zahlungs-
frist bzw. etwaiger Nachholungsfristen (sog. grace periods)
bewirkt, dass Anmeldungen verfallen und erteilte Patente
fiir die Zukunft erléschen (vgl. z.B. § 20 Abs. 1 Ziff. 3 PatG).

Daher sollten in jedem Fall die Registerangaben zur Zah-
lung der Verldngerungsgebiihren ausgewertet und entspre-
chende Auffilligkeiten, z.B. kurzfristig ablaufende Zah-
lungsfristen bzw. ggf. bestehende Nachholungsfristen in den
Due-Diligence-Bericht aufgenommen werden.

In den meisten Jurisdiktionen sind die Verlangerungsge-
biihren jahrlich zu entrichten. In Deutschland berechnet die
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Falligkeit sich wie folgt: Die Jahresgebiihren sind jeweils fiir
die folgende Schutzfrist am letzten Tag des Monats fallig, der
dem Anmeldemonat entspricht (Beispiel: Anmeldetag
15.06.2009, Falligkeit der 3. Jahresgebiihr 30.06.2011).

Anders ist die Regelung dagegen in den USA. Dort erfolgt
die Verlangerung grundsatzlich nach 3%, 7% und 11% Jah-
ren nach Erteilung. Die Verlingerung der vorgenannten
Fristen um 6 Monate ist gegen Zahlung einer gesonderten
Gebiihr moglich. Der genaue Ablauf der Zahlungsfrist lasst
sich in den USA unter https://fees.uspto.gov/Maintenan-
ceFees ermitteln.

Zur Sicherheit kann es sich zudem anbieten, vom Ver-
kaufer Nachweise tiber die Zahlung der jeweils letzten Ver-
langerungsgebiihr anzufordern. Hierbei ist entgegen der
tiblichen Praxis davon abzuraten, sich alleine mit der Besta-
tigung zufrieden zu geben, dass alle Verlangerungsgebiih-
ren gezahlt worden seien.

Schutzdauer

Haufig enthalten die vom Verkiufer zur Verfiigung ge-
stellten Unterlagen keinen Hinweis auf die verbleibende
Schutzdauer der Schutzrechte, sondern beschrianken sich
darauf, das Anmelde- und Erteilungsdatums anzugeben.

Stellt sich im Rahmen der Due Diligence heraus, dass das
jeweils zu priifende Schutzrecht erwartungsgeméafi 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-
tragt 20 Jahre ab dem Anmeldetag (vgl. z.B. § 16 PatG). Hier-
bei sollte beachtet werden, dass das jeweilige Patent seine
Schutzwirkung aber grundsatzlich erst mit der Veroffentli-
chung seiner Erteilung entfaltet (vgl. § 58 Abs. 1 S. 2 PatG).
Dies hat zur Folge, dass die effektive Schutzdauer immer
kirzer ist als die tatsadchliche Laufzeit des Patents.

Schutzdauer von US-Patenten

Eine Besonderheit besteht bei der Schutzdauer von US-
Patenten. Fiir US-Patente, die vor dem 8. Juni 1995 angemel-
det wurden, gilt Folgendes: Die Laufzeit betragt 20 Jahre ab
Einreichung der Anmeldung oder 17 Jahre ab Erteilung, ab-
hangig davon, welche Berechnung zu einer langeren Patent-
laufzeit fiihrt. Da Patente regelméafiig erst nach mehr als drei
Jahren ab Einreichung der Anmeldung erteilt werden, be-
ginnt die Laufzeit fiir US-Patente, die vor diesem Stichtag
angemeldet worden sind, 17 Jahre nach deren Erteilung.

Fir US-Patente, die am oder nach dem 8.6.1995 ange-
meldet wurden, betragt die Laufzeit dagegen einheitlich 20
Jahre ab Einreichung der Anmeldung. Jedoch miissen bei der
Bestimmung der Laufzeit zahlreiche Faktoren beriick-
sichtigt werden, die zu einer Laufzeitverlangerung fiihren
konnen. Die Laufzeitbestimmung hingt z.B. ab von der Art
der Patentanmeldung und dem Einreichungs- und Ertei-
lungsdatum. Zudem kommt eine Anpassung oder Verlange-
rung der Patentlaufzeit nach 35 U.S.C. § 154 oder § 156 in
Betracht. Danach kann es zu einer Verlangerung unter an-
derem bei amtsseitigen Verzogerungen kommen, z.B., wenn
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das USPTO fiir das Erteilungsverfahren langer als drei Jahre
benoétigt oder auf Stellungnahmen des Patentanmelders
nicht innerhalb vorgegebener Fristen reagiert.

Zwar stellt das USPTO ein Berechnungsprogramm zur
Ermittlung der Laufzeit von US-Patenten zur Verfiigung
(vgl. http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/
patent-term-calculator), doch ist es in Zweifelsfdllen rat-
sam, erfahrene US-Anwilte zu konsultieren.

Beriicksichtigung von PCT-Anmeldungen

PCT-Anmeldungen konnen beim DPMA, EPA oder bei der
WIPO eingereicht werden und dienen als Grundlage fiir 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 unberiicksichtigt bleiben sollten.
Denn ihnen kommt insbesondere noch dann wirtschaftliche
Bedeutung zu, wenn auf ihrer Grundlage die Einleitung wei-
terer nationaler bzw. regionaler Phasen moglich ist. Die Ein-
leitung solcher nationaler bzw. regionaler Phasen ist nicht
zeitlich unbegrenzt méglich. Vielmehr hat der Inhaber der
PCT-Anmeldung nur 30 Monate ab Einreichung der PCT-An-
meldung Zeit (bzw. 31 Monate bei Anmeldung eines Euro-
paischen 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
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Erwerber kann dann priifen, ob fiir seine strategische Aus-
richtung die Einleitung nationaler bzw. regionaler Phasen
sinnvoll und/oder notwendig ist.

Territorium

Der Patentschutz ist territorial beschrankt. Er erstreckt
sich nur auf die Jurisdiktion, fiir die das Patent erteilt wurde.
Daher sollte im Due-Diligence-Bericht, soweit es entspre-
chende Vorgaben des potentiellen Erwerbers oder Anhalts-
punkte dafiir gibt, dass dem potentiellen Erwerber eine be-
stimmte territoriale Abdeckung wichtig ist, aufgenommen
werden, fiir welche Bestimmungsldnder bei regionalen Pa-
tentanmeldungen Schutz beansprucht wurde und in wel-
chem Territorium tatsachlich Patentschutzbesteht.

Die Uberpriifung ist insbesondere bei Européaischen Pa-
tentanmeldungen unkompliziert moglich. 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 aufgefiihrten
Angaben zum Status der nationalen Schutzrechtsanteile an-
hand der nationalen Registerstiande liberpriift werden.

Ist bei regionalen Schutzrechten das Erteilungsverfah-
ren noch nicht abgeschlossen oder lauft bei PCT-Anmeldun-
gen die Frist zur Einreichung nationaler bzw. regionaler
Phasen noch, kann der potentielle Erwerber auf die Mog-
lichkeit der Erweiterung des territorialen Schutzbereichs
hingewiesen werden.
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Bei laufenden Anmeldungen fiir Europdische Patente ist
hierbei zunachst zu priifen, ob die sogenannte Benennungs-
gebiihr noch aussteht. Die Benennungsgebtiihr wird mit Ver-
offentlichung des europdischen Rechercheberichts, der in
der Regel 18 Monate nach Einreichung der Anmeldung fer-
tiggestellt ist, fallig und ist innerhalb von sechs Monaten ab
diesem Tag zu entrichten. Sollte die Benennungsgebiihr
noch nicht gezahlt worden sein, kann die urspriingliche
Strategie des Anmelders im Hinblick auf die Benennung von
Vertragsstaaten, fiir das Européische Patent erteilt werden
soll, gedndert werden. Der potentielle Erwerber konnte
dann diejenigen Vertragsstaaten aufnehmen, die fiir die
Umsetzung seiner Strategie relevant sind.

Praxishinweis

Gemdf3 Art. 79 EPU gelten im Antrag auf Ertei-
lung eines europdischen Patents alle Vertrags-
staaten als benannt, die dem EPU bei Einrei-
chung betroffenen Patentanmeldung angehoren.

Eine nachtrdgliche Benennung einzelner Ver-
tragsstaaten kommt daher nur in Betracht, wenn
der Patentanmelder sich gegen die Benennung
aller Vertragsstaaten entschieden hat.

Bei PCT-Anmeldungen ist zu priifen, in welchen Jurisdik-
tionen bzw. Regionen bereits Anmeldeverfahren auf Grund-
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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 lauft.

Patentanmeldungen

Bei der Auswertung von Informationen, die der Verkau-

fer zu Patentanmeldungen zur Verfiigung stellt, ist zunéachst
zu bertcksichtigen, dass Patentanmeldungen sich haufig
nicht in den Datenbanken der Patentbehorden finden las-
sen. Dies ist darauf zuriickzufiihren, dass Patentanmeldun-
gen generell erst 18 Monate nach Einreichung der Anmelde-
unterlagen veroffentlicht werden (vgl. z.B. § 31 Abs. 2 PatG).

Daher sollten Unterlagen von Patentanmeldungen, de-
ren Anmeldetag noch keine 18 Monate zuriickliegt, sowie
die zugehorige Korrespondenz zwischen Patentanmelder
und der jeweiligen Patentbehorde beim Verkéufer angefor-
dert werden. Entsprechend sollte auch bei Patentanmel-
dungen vorgegangen werden, deren Anmeldetag zwar
schon langer als 18 Monate zuriickliegt, die dennoch nicht
im Patentregister abrufbar sind.
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Praxishinweis

Beim Verkdufer 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 ungtinstigen Recher-
cheergebnisses, aber noch vor Verdffentlichung
der Anmeldung zuriickgenommen werden.
Reicht der Patentanwalt beispielsweise eine
gleichlautende Gebrauchsmusteranmeldung ein,
kann das ungiinstige Rechercheergebnis mit die-
ser nicht mehr in Verbindung gebracht werden.

Fiir die Beurteilung der Validitdt der Gebrauchs-
musteranmeldung ist dieses Rechercheergebnis
aber unbedingt zu beachten.

/7 /7 /7
0.0 0.0 0.0
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KERNPUNKTE

Die Uberpriifung bibliographischer Daten sollte im
Rahmen einer Due Diligence lediglich der Ausgangs-
punkte fiir weitere Priifungen 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 Verlangerungsgebiihren kénnen in den
Registerdatenbanken festgestellt werden.
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Kapitel 4

Sachlicher Schutzumfang

Der Schutzgegenstand und der Schutzumfang des Patents wer-
den durch die Patentanspriiche bestimmt. Die Patentansprii-
che legen also fest, welche technische Lehre unter Schutz steht.
Erst die Analyse der Patentanspriiche unter Beriicksichtigung
der jeweiligen nationalen Rechtsprechung in dem Bestim-
mungsland des Patents ermaglicht es daher, den Schutzbereich
des Patents zu bestimmen und eine Aussage dartiber zu treffen,
ob die strategischen Zielsetzungen des potentiellen Erwerbers
sich mit Hilfe des Patentportfolios verwirklichen lassen.

Zwar kommt der umfassenden Auswertung der Patentan-
spriiche grofde Bedeutung zu. Jedoch wird die dafiir erforder-
liche vertiefte Analyse der Patentanspriiche in der Regel
selbst dann sowohl zeitlich als auch im Hinblick auf das zur
Verfligung stehende Budget eine Herausforderung darstel-
len, wenn sie auf die besonders relevanten Schutzrechte be-
schrankt wird.

Deshalb ist ein enger Kontakt mit dem potentiellen Erwer-
ber und - soweit vorhanden — mit dessen Mitarbeitern der je-
weiligen Patent- bzw. Fachabteilungen unumganglich. Nur so
lasst sich liberpriifen, ob die Patentanspriiche jedenfalls der
besonders relevanten Schutzrechte den bendtigten Schutz
gewahrleisten.
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In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu klaren, ob
Wettbewerber ihre Produkte bzw. Verfahren ohne groféen
Aufwand alternativ gestalten kénnen, um so aus dem Schutz-
bereich des betroffenen Patents zu gelangen.

Um diese Priifung zu ermoglichen, sollte der Verkaufer alle
ihm vorliegenden technischen Unterlagen, die bei der
Entwicklung der jeweiligen Erfindung ausgearbeitet worden
sind, zur Verfiigung stellen, so dass diese gegebenenfalls un-
ter Beauftragung externer Patentanwalte oder anderer tech-
nischer Fachleute analysiert werden konnen.

Die Analyse sollte sich insbesondere darauf konzentrieren
festzustellen, ob die beanspruchte Merkmalskombination so
abstrakt formuliert ist, dass eine Umgehungslosung 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 schiitzen wollte, ist der durch
den Patentanspruch vermittelte Schutzbereich oft sehr eng.
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Praxishinweis

Sind die Patentanspriiche zu konkret und daher
sehr eng gefasst und ist das Patent noch nicht er-
teilt, sollte gepriift werden, ob die Anmeldeunter-
lagen eine Erweiterung der Patentanspriiche er-
maoglichen.

Hierfiir miissen zundchst die limitierenden An-
spruchsmerkmale identifiziert werden. Anschlie-
JfSend ist zu priifen, ob z.B. die Beschreibung oder
die Figuren der Patentanmeldung eine tiber den
Patentanspruch in seiner bisherigen Fassung
hinausgehende Merkmalsformulierung zulassen.

Ggf- kann die Einreichung sogenannter Teilungs-
anmeldungen erforderlich sein.

Analyse des wortsinngemdfSen Schutzumfangs

Ausgangspunkt fiir die Bestimmung des Schutzumfangs
ist in der Regel der Wortsinn der Patentanspriiche. Techni-
sche Losungen, die unter den Wortsinn der Patentansprii-
che fallen, machen in aller Regel von der patentierten Lehre
Gebrauch.

Die Priifung des Schutzrechts in der Due Diligence sollte
sich in diesem Zusammenhang auf die Ermittlung des Wort-
sinnes konzentrieren. Ziel dieser Priifung ist die Erkenntnis,
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welche technische Loésung nach dem Wortsinn des Pa-
tentanspruchs, wie er sich dem Fachmann darstellt, ge-
schiitzt sein soll.

Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass die Formu-
lierung des Patentanspruchs keine unauflésbaren Wider-
spriiche aufweist und die Formulierung der im Patentan-
spruch verwendeten Anspruchsmerkmale moglichst ein-
deutig ist. Die Praxis zeigt zwar das Bestreben der Verlet-
zungsgerichte, Widerspriiche durch Heranziehung der Pa-
tentbeschreibung und der Zeichnungen aufzuldsen. 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 Priifung in einem ersten
Schritt am Patent selbst ansetzen. Ergibt sich daraus, dass
ein im Patentanspruch verwendeter Begriff abweichend
von der ihm iiblicherweise zukommenden Bedeutung zu
verstehen ist, hat diese abweichende Bedeutung den Vor-
rang.
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Analyse von technischen Abweichungsmaglichkeiten

Ausgehend von dem festgestellten Wortsinn muss in ei-
nem zweiten Schritt geprift werden, in welchem Umfang
technisch und wirtschaftlich relevante Losungen umsetzbar
sind, die nicht von diesem Wortsinn erfasst werden. Diese
Priifung soll an einem Beispiel plausibel werden:

Man stelle sich vor, die geschiitzte Erfindung betrifft ein
Kraftfahrzeug, das durch einen Verbrennungsmotor ange-
trieben wird. Der Patentanspruch schiitzt ein solches Fahr-
zeug, bei dem der Motor im Frontbereich des Fahrzeugs an-
gebracht ist. Die Priifung von Umgehungslosungen 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 Umgehungslésungen wirt-
schaftlich von geringem Interesse sind, z.B., weil die techni-
sche Umsetzung weitaus komplexer und damit teurer ist,
weil es keinen nennenswerten Markt fiir diese Umgehungs-
l6sungen gibt oder weil der verbleibende Markt fiir die
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wortsinngeméafie Losung hinreichend grofd bleiben wird,
muss die Priifung an dieser Stelle nicht weiter fortgesetzt
werden. Allerdings sollte in den Due-Diligence-Bericht ein
Hinweis auf mogliche Umgehungslésungen aufgenommen
werden.

Sollten allerdings Umgehungslosungen in einem wirt-
schaftlich relevanteren Umfang bestehen, ist zu priifen, ob
und in welchem Umfang diese Umgehungslésungen patent-
rechtlich aufgefangen werden kénnen.

Ein Ausgangspunkt dieser Priifung ist die sog. patent-
rechtliche Aquivalenz. Der Schutzbereich eines Patents bzw.
eines Gebrauchsmusters umfasst auch die Verwirkli- chung
der geschiitzten Lehre mit dquivalenten Mitteln. Eine
technische Losung verwirklicht einen Patentanspruch dann
mit dquivalenten Mitteln, wenn diese technische Losung

% objektiv gleichwirkend mit der patentierten
LOsung ist,

¢ durch den Fachmann zum Prioritatszeitpunkt
des Schutzrechts auffindbar war, und

* an der Lehre des Patentanspruchs orientiert
ist.

Die Rechtsprechung ist in Fragen der patentrechtlichen
Aquivalenz zuletzt zuriickhaltend gewesen und hat die Inte-
ressen der Allgemeinheit an der Rechtssicherheit betont.
Jede Beurteilung patentrechtlicher Aquivalenz setzt eine
Abwagung zwischen den Interessen des Patentinhabers an
einer moglichst umfassenden Entlohnung fiir seinen Beitrag
zum Stand der Technik auf der einen und den Interessen der
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Allgemeinheit an der rechtssicheren Vorhersehbarkeit der
patenrechtlich gesetzten Grenzen wirtschaftlicher Betati-
gung auf der anderen Seite voraus. Diese Abwadgung muss
immer vor dem Hintergrund des konkreten Schutzrechtes
und des fachméannischen Verstdandnisses stattfinden, was in
jedem Fall fundierte patentrechtliche Expertise auf der Ba-
sis erheblicher Prozesserfahrung voraussetzt. Fiir die Ein-
schiatzung von Auslandssachverhalten sollten zudem in der
jeweiligen Jurisdiktion erfahrene Kollegen hinzugezogen
werden.

Personliche und territoriale Reichweite des Schutzes

Teil der Uberpriifung sollte auch die Frage sein, inwie-
weit die bestehenden oder angemeldeten Schutzrechte tiber
die wortsinngemafien und dquivalenten Losungen hin- aus
Schutz z.B. bei Auslandsberiihrung und beim Zusam-
menwirken mehrere Wettbewerber bieten kénnen. Auch
dies soll an einem Beispiel deutlich gemacht werden (beru-
hend auf der bekannten BGH-Entscheidung FunkuhrII):

Man stelle sich vor, der Patentinhaber halt ein deutsches
Patent, das eine Anzeigestellungs-Detektionseinrichtung fiir
eine Uhr, insbesondere eine Funkuhr, betrifft. Der Wett-
bewerber stellt Riderwerke fiir Funkuhren her. Diese Ra-
derwerke lieferte sie an eine im Ausland anséssige Abneh-
merin, die daraus Funkwecker herstellt und diese Funkwe-
cker an einen inldndischen Einzelhidndler liefert.

Nun mag man meinen, das Verhalten des ausldndischen
Wettbewerbers falle aus zwei Griinden 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 Rdderwerk, nicht aber die gesamte patentge-
schiitzte Detektionseinrichtung. Beide Argumente greifen
aber zu kurz. Der BGH hat in einer derartigen Konstellation
eine Haftung des ausldndischen Wettbewerbers wegen mit-
telbarer Patentverletzung fiir moglich gehalten.

Fiir die Due Diligence heifd3t das, dass neben den Normal-
fallen einer Patentverletzung auch Mitwirkungshandlungen
in Betracht zu ziehen sind, die fiir sich genommen noch nicht
die Qualitdt einer unmittelbaren Patentverletzung er-
reichen. Dies betrifft auch Auslandssachverhalte, soweit sie
sich im Ergebnis auf inldndische Benutzungen auswirken.
Auch hierfiir bedarf es fundierter patenrechtlicher Exper-
tise.

Auswertung von Verletzungsverfahren

Auch anhéngige und bereits abgeschlossene Verfahren,
die auf die Verletzung eines von der Transaktion umfassten
Patents gestiitzt sind, konnen fiir den potentiellen Erwerber
wertvolle Erkenntnisse iiber die Werthaltigkeit des be-
troffenen Schutzrechts liefern. Solche Verfahren geben in
der Regel Aufschluss tiber den Schutzumfang und Schutzbe-
reich eines Patents und dessen Durchsetzbarkeit in der je-
weiligen Jurisdiktion.

Im Rahmen einer Due-Diligence-Priifung sollten vom
Verkdufer 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 konnen.

Wurde eine Verletzungsklage gegen vermeintlich pa-
tentverletzende Produkte eines Wettbewerbers abgewie-
sen, liegen die betroffenen Produkte vermutlich aufserhalb
des Schutzbereichs des Patents. Das Vorgehen gegen ver-
gleichbare Produkte von anderen Wettbewerbern gestiitzt
auf ebendieses Patent wird daher haufig nicht erfolgver-
sprechend sein. Dies flihrt im Ergebnis dazu, dass der wirt-
schaftliche Wert des Patents geringer einzuschatzen ist. Die
Ausschlusswirkung des Patents konnte sich dann namlich
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, lasst dieser Verfahrensausgang auf einen addaqua-
ten Schutzbereich des Patents schliefRen. Eine erfolgreiche
Verletzungsklage starkt 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 fiir sie nachteiligen Verfahrensaus-
gang rechnen miissen.

In der Praxis strengen Patentinhaber nicht selten Verlet-
zungsverfahren zunichst gegen kleinere Wettbewerber o-
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der Marktteilnehmer auf anderen Handels- bzw. Verwer-
tungsstufen an, um mit verhdltnisméafig wenig Gegenwehr
Verletzungsverfahren erfolgreich abschliefien zu kénnen
und so den Wert ihres Patents, insbesondere die Durchsetz-
barkeit gegen andere Verletzer, zu steigern.

Praxishinweis

Oftmals stellt der VerdufSerer auch auf Nach-
frage keine Informationen zu etwaigen Verlet-
zungsverfahren zur Verfiigung. Um auszuschlie-
JfSen, dass der VerdufSerer — bewusst oder unbe-
wusst - Informationen vorenthdlt, sollte im Rah-
men der Due Diligence in Datenbdnken wie
DartsIP jedenfalls oberfldchlich nach Anzeichen
fiir laufende oder bereits abgeschlossene Verlet-
zungsverfahren gesucht werden.

Auflerdem sollten Angaben zu laufenden oder
vergangenen Verletzungsverfahren in die Erkld-
rungen und Zusicherungen im SPA oder APA auf-
genommen werden.

7 7 7
0.0 0.0 0.0
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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 ldsst sich nicht allein
am Wortlaut der Patentanspriiche festmachen.

Umgehungslésungen miissen ermittelt und auf ihre
wirtschaftliche Bedeutung hin untersucht werden.

Bei der Beurteilung der Werthaltigkeit der betroffe-
nen Schutzrechte kénnen Erkenntnisse aus laufen-
den und abgeschlossenen Verletzungsverfahren be-
riicksichtigt werden.
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Kapitel 5

Erteilbarkeit angemeldeter
Schutzrechte

Die umfassende Auswertung des Erteilungsverfahrens stellt ei-
nen wichtigen Abschnitt bei der Uberpriifung von Patentan-
meldungen dar. Bereits die bei den Patentbehérden dffentlich
zugdnglichen 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 hdangt regelmafig 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 hoher, 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
einzuschatzen.

Bei der Auswertung von Patentanmeldungen ist zunachst zu
ermitteln, ob bereits (1) Rechercheantrdge und/oder Priifungs-
antrage bei der jeweiligen Patentbehdrde gestellt worden sind,
oder (2) Zwischenbescheide der Priifer vorliegen.
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Die entsprechenden Informationen und Unterlagen lassen
sich in der Regel bei den nationalen bzw. regionalen Patentbe-
horden erlangen. Beispielsweise konnen beim EPA, der WIPO
sowie (teilweise) beim USPTO die jeweiligen Zwischenbe-
scheide, Rechercheberichte und dhnliche hilfreiche Dokumente
in den offentlich zuganglichen Datenbanken unkompliziert ab-
gerufen werden.

Praxishinweis

Weitere Erkenntnisse dazu, ob die Erteilung ei-
nes Patents gefihrdet sein kann, lassen sich gele-
gentlich auch den Eingaben Dritter entnehmen,
die z.B. beim EPA in der Rubrik Alle Dokumente
abgerufen werden kénnen.

Dritte versuchen mitunter bereits wdhrend des
Erteilungsverfahrens, die Erteilung des Patents
zu verhindern und reichen hierfiir Entgegenhal-
tungen aus dem Stand der Technik ein, die dann
vom Priifer regelmdfSig beriicksichtigt werden.
Zum Teil Idsst schon eine kursorische Auswer-
tung der Eingaben Dritter erkennen, ob die Ent-
gegenhaltungen der Erteilung des begehrten Pa-
tents entgegenstehen konnten.

Fiir die Beurteilung der Werthaltigkeit einer Patentanmel-
dung sollte auch geklart werden, ob dieurspriinglich eingereich-
ten Anmeldungsunterlagen wahrend des Erteilungsverfahrens
bereits geandert worden sind und ob sich Abweichungen zum
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urspriinglichen Offenbarungsgehalt und gegebenenfalls auch
zum Prioritatsdokument ergeben. Sollte dies der Fall sein, be-
steht die Gefahr, dass das Patent wegen unzuldssiger 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 Hilfsantra-
gen begegnet werden kann und wie erfolgversprechend ein der-
artiges Vorgehen ware. Falls eine noch nicht veroéffentlichte Pa-
tentanmeldung zweifelhafte Erteilungsaussichten hat, kann auch
die kurzfristige Riicknahme der Patentanmeldung geboten sein.
Soliefesich die Offenlegungder(sonsterfolglosen) Patent-
anmeldung verhindern, durch die das in der Patentanmeldung
verkorperte Wissen sonst der Allgemeinheit zur Verfiigung ge-
stellt werden wiirde.

Uberlange Dauer des Erteilungsverfahrens

Teilweise fiihren die zur Verfiigung gestellten Unterlagen Pa-
tentanmeldungenauf, bei denendas Erteilungsverfahrenbereits
seit mehreren Jahren andauert.

Ob die Erteilung nach solch einem verhéltnismaf3ig langen
Zeitraum noch wahrscheinlich ist, muss unter Berticksichtigung
der Umstinde des Einzelfalls beurteilt werden. Teilweise ergibt
sich aus den Unterlagen des Erteilungsverfahrens, dass das Pa-
tentamt die Patentfdhigkeit bereits in einem fritheren Stadium
des Verfahrens abgelehnthat. Versuchtder Anmelderdanniiber
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mehrere Jahre erfolglos, das Patentamt von dessen urspriingli-
cher Auffassung abzubringen, kann nicht mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit von einer Erteilung ausgegangen werden.

Auch kommt es in einigen Fallen vor, dass der Anmelder
selbst keine Moglichkeit fiir die Erteilung des begehrten Patents
sieht bzw. an der Erteilung nicht mehr interessiert ist und - aus
welchen Griinden auch immer - trotzdem die anfallenden Ge-
btihren zahlt.

Ergeben sich solche oder vergleichbare Anhaltspunkte aus
der Erteilungsakte, sollte der Verkdufer nach den Griinden fiir
die jeweilige Vorgehensweise befragt werden. Im Zweifel ist bei
einer unzureichenden Antwort eine negative Erteilungsprog-
nose zu treffen.

Es darf indes nicht tibersehen werden, dass die Verzogerung
des Erteilungsverfahrens in bestimmten Konstellationen auch
vorteilhaft und daher vom Anmelder beabsichtigt sein kann. So
kann eine gezielte Verzogerung insbesondere dazu dienen,
Marktentwicklungen abzuwarten. Denkbar ist unter anderem
eine Konstellation, in welcher der Anmelder beim EPA am An-
meldetag sehr allgemeine Anspriiche vorlegt, fiir die ab Verof-
fentlichung vorldufiger Schutz nach Art. 69 Abs. 2 EPU besteht.

Eine solche Vorgehensweise ermoglicht es dem Anmelder,
den Markt zu beobachten und festzustellen, welche Aspekte der
angemeldeten Erfindung tatsachlich wirtschaftlich interessant
sind. Der Anmelder kann so auf Marktentwicklungen reagieren
und erst im Laufe des Erteilungsverfahrens die Anspriiche - so-
weit erforderlich - prazisieren und einschranken.
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Auch kann eine Verzogerung des Verfahrens sich anbieten,
um die Entwicklung von Normierungsverfahren abzuwarten.
Auf technische Normen zugeschnittene Anspriiche sind sehr
wertvoll, da iiber ihre Lizenzierung betrachtliche Umsatze gene-
riert werden konnen. Die Ausarbeitung solcher technischen
Normen ist jedoch zeitintensiv und in der Regel erst deutlich
nach Einreichung der Anmeldeunterlagen abgeschlossen. Die
Verzogerung des Erteilungsverfahrens erlaubt es dem Anmel-
der, die Patentanspriiche so anzupassen, dass sie den Inhalt der
technischen Norm genau abbilden.

Der potentielle Erwerber sollte darauf hingewiesen werden,
dass wahrend des Zeitraums, in dem das begehrte Patent noch
nicht erteilt ist, die Abzweigung eines Gebrauchsmusters in Be-
tracht kommt. Dies gilt fiir deutsche Patentanmeldungen, aber
auch fiir 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 vollig schutzlos. Dabei ist zu berticksichtigen, dass das ab-
gezweigte Gebrauchsmuster denselben Anmelde- bzw. Priori-
tatstag wie die Patentanmeldung in Anspruch nimmt, was Nich-
tigkeitsangriffe erschwert. Zudem besteht bei der Abzweigung
eines Gebrauchsmusters die Moglichkeit, die Gebrauchsmuster-
anspriiche an die jeweils identifizierte Verletzungsform anzu-
passen. Dies ist bei einer Patentanmeldung oft nurmit erh6htem
Aufwand, beispielsweise aufder Basis einer Teilungsanmeldung
moglich.

Ein positiver Nebeneffekt besteht aufderdem in dem verhalt-
nismaf3ig geringen Kostenrisiko, das mit der Durchsetzung von
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Gebrauchsmustern in Deutschland verbunden ist. Insbesondere
sind Gebrauchsmusterloschungsverfahren in erster Instanz auf-
grund der deutlich geringeren Amtsgebiihren erheblich kosten-
glinstiger als etwa Patentnichtigkeitsverfahren.

Erkennbarer Stillstand des Erteilungsverfahrens

Zum Teil weisen die Unterlagen des Erteilungsverfah-
rens nicht nur eine Verzogerung des Verfahrens aus, son-
dern sogar einen Stillstand. Der Stillstand kann entweder
auf eine fehlende Reaktion des Amts oder aber des Anmel-
ders zuriickzufiihren sein. Sollte eine Reaktion des Anmel-
ders beispielsweise auf Beanstandungen des Amts ausste-
hen, halt das Amt sich in der Regel mit weiteren Nachfragen
zuriick und gewdhrt oft auch wiederholt grof3ziigig bemes-
sene Fristverldngerungen, 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
Griinde fiir den Stillstand festzustellen. Die Hintergriinde
fiir den Stillstand des Verfahrens sollten aufderdem beim
Verkdufer oder - mit Einverstdandnis des Verkaufers - direkt
bei der Patentbehorde erfragt werden.

Vielzahl von Beanstandungen seitens der Patentbehérden

Auch eine Haufung von Beanstandungen seitens der Pa-
tentbehorde sollte bei der Auswertung der Unterlagen des
Erteilungsverfahrens bertcksichtigt werden. Die fiir die
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Auswertung relevanten Dokumente sollten dabei jedenfalls
kursorisch iiberpriift werden, um eine Prognose der Ertei-
lungswahrscheinlichkeit treffen zu kdnnen. Ausfiihrungen
zur Patentfihigkeit bzw. zur Erteilungsprognose finden sich
z.B. beim EPA haufig im Annex to the communication.

Materiell-rechtliche Priifung

Die materiell-rechtliche Priifung der Erteilungsaussich-
ten von Patenten im Rahmen einer Due-Diligence-Priifung
stellt eine grofde Herausforderung dar. Dies gilt bereits fiir
oformale“ Gesichtspunkte wie beispielsweise die Frage, ob
der Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung eine aus-
reichende Grundlage fiir die Gewdhrung bestimmter Pa-
tentanspriiche bildet. Erst recht gilt es fiir die zentralen Er-
teilungsvoraussetzungen der Neuheit und der erfinderi-
schen Tatigkeit.

Die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tatig-
keit einer zum Patent angemeldeten technischen Losung
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 Erteilungsbehorde ermittelt hat oder der
dem Berater aus sonstigen Quellen bekannt ist.

Da fiir aufwandige Recherchen in der Due Diligence re-
gelmiflig die Zeit fehlt, ist der Berater auf die Zusammen-
stellung des Standes der Technik seitens des Patentanmel-
ders oder des Amtes angewiesen. Hilfreich ist aufierdem die
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Einbeziehung der Erfinder, welche die wesentlichen As-
pekte der Erfindung in der Regel im Gesprach besser dar-
stellen konnen, als es in der Patentanmeldung zu Papier ge-
bracht worden ist. Die Einschatzung des Beraters ist not-
wendigerweise in der Hinsicht begrenzt, dass er eine Paten-
terteilung entweder fiir mehr oder weniger wahrscheinlich
oder fiir ausgeschlossen halten wird. Bestatigen kann der
Berater die Erteilbarkeit hingegen allenfalls unter dem Vor-
behalt, dass der der Beurteilung zugrundeliegende Stand
der Technik abschliefend ermittelt ist.

Fiir den Mandanten wichtig ist dabei nicht nur eine Aus-
sage dartiber, ob der begehrte Patentanspruch erteilbar ist
oder nicht. Vielmehr ist dem Mandanten oftmals erst mit der
Einschitzung geholfen, welche Anderungen an den Pa-
tentanspriichen vorgenommen werden miissten, um die Er-
teilung zu erreichen.

Wegen weiterer Einzelheiten zur Beurteilung der Erteil-
barkeit verweisen wir auch auf die Ausfiithrungen im folgen-
den Kapitel.

/ / /
0.0 0.0 0.0
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KERNPUNKTE

@
0‘0

Die Erteilbarkeit angemeldeter Schutzrechte kann
nicht abschlief3end beurteilt werden.

Grundlage fiir jede Beurteilung der Erteilbarkeit ist
der Stand der Technik, der entweder aus den Amts-
akten ersichtlich sein oder durch die Zielgesellschaft
zur Verfiigung gestellt werden muss.

Gegen die Erteilbarkeit konnen Indizien sprechen,
wie z.B. die liberlange Dauer des Erteilungsverfah-
rens, eine Vielzahl von Beanstandungen seitens der
Erteilungsbehdrde oder Versagungsbescheide aus-
landischer Erteilungsbehdrden.
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Kapitel 6

Angreifbarkeit erteilter
Schutzrechte

Auch die Priifung bereits erteilter Patente sollte nicht allein
auf die Uberpriifung der bibliographischen Daten beschrdnkt
werden. Oft enthalten die dffentlich einsehbaren Registerda-
tenbanken aussagekrdftige Informationen zu Einspruchs-
und Nichtigkeitsverfahren, die eine Aussage tiber die Rechts-
bestdndigkeit und damit im Ergebnis auch tiber die Angreif-
barkeit des Patents zulassen.

Allgemeines

Patente konnen von jedem Dritten entweder innerhalb
von neun Monaten ab Erteilung im Rahmen eines Ein-
spruchsverfahrens vor der jeweils zustindigen Behorde
(z.B. DPMA oder EPA) oder nach Ablauf dieser neunmonati-
gen Frist in einem Nichtigkeitsverfahren beim jeweils zu-
standigen nationalen Gericht (in Deutschland beim BPatG)
angegriffen und vernichtet werden. Gebrauchsmuster kon-
nen zum Gegenstand eines Loschungsverfahrens gemacht
werden.
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Praxishinweis

Patente, die in einem Einspruchs- bzw. Nichtig-
keitsverfahren in vollem Umfang bestdtigt wur-
den, geniefSen hinsichtlich der Beurteilung ihrer
Schutzfdhigkeit einen héheren Wert als Patente,
die solch ein Verfahren noch nicht iiberstanden
haben.

Durch die Auswertung der vom Verkéufer zur Verfiigung
gestellten oder liber die Datenbanken der Patentbehdrden
zuganglichen Unterlagen sollten insbesondere die folgen-
den Informationen erlangt werden:

% Informationen zum Verlauf des Erteilungs-
verfahrens.

% Abgeschlossene und noch laufende Ein-
spruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren.

% Die Maoglichkeit der Einspruchseinlegung,
falls noch keine neun Monate seit Erteilung
vergangen sind.

¢ Die Person des Einspruchsfiihrers bzw. des
Nichtigkeitsklagers.

¢ Die vorgebrachten Einspruchs- bzw. Nichtig-
keitsgriinde.

Wie oben bereits ausgefiihrt, finden sich aussagekriftige
Angaben zu abgeschlossenen und laufenden Einspruchs-
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bzw. Nichtigkeitsverfahren haufig in den jeweiligen Daten-
banken der nationalen bzw. regionalen Patentdmter. Bei-
spielsweise kann iiber das EPO Register beim EPA der Ver-
fahrensstand in der Rubrik Legal Status abgefragt werden.

Uber das EPO Register kénnen 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
Einspruchsfiihrer seinen Einspruch zuriicknimmt.

Alle Dokumente: EP2734653

96 09 2016

08.00.2

1809 2016

08.00.2016

08002016

08092018 Vs

In einigen Jurisdiktionen, unter anderem in Deutschland,
enthalten die dffentlich zuganglichen Datenbanken der Pa-
tentbehorden lediglich einen allgemeinen Hinweis auf ggf.
laufende oder bereits abgeschlossene Einspruchs- bzw.
Nichtigkeitsverfahren. Die Unterlagen der Einspruchs- bzw.
Nichtigkeitsverfahren in diesen Jurisdiktionen miissen dann
gesondert beim Verkiufer angefragt werden, da die
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nationalen Patentbehdrden die Unterlagen in der Regel
nicht kurzfristig zur Verfiigung stellen.

Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgriinde

Werden Unterlagen aus Einspruchs- bzw. Nichtigkeits-
verfahren zur Verfiigung gestellt oder sind solche Unterla-
gen liber die Datenbanken der Patentdmter abrufbar, soll-
ten alle in den jeweiligen Verfahren vorgebrachten Ein-
spruchs- bzw. Nichtigkeitsgriinde zumindest oberflachlich
gepriift werden. Vom zeitlichen Aufwand abgesehen, diirfte
eine solche Uberpriifung unkompliziert méglich sein, da das
Vorbringen des Einspruchsfiihrers bzw. Nichtigkeitsklagers
in der Regel hinreichend konkret ist und damit eine Plausi-
bilitatspriifung erlaubt.

Schwieriger gestaltet sich die Situation indes, wenn
keine Unterlagen zur Verfiigung stehen, die der Uberprii-
fung der Rechtsbestdndigkeit zu Grunde gelegt werden kon-
nen. Steht der Erwerb von technischen Schutzrechten im
Zentrum der Transaktion, ist eine moglichst genaue Prii-
fung der Rechtsbestdndigkeit dennoch erforderlich. Fiir die
Priifung sollte deshalb moglichst friihzeitig die Einbezie-
hung externer Dienstleister in Betracht gezogen werden.
Solche Dienstleister konnen 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 haufig nicht besonders grof} ist, kbnnen
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regelmafdig nicht alle in Betracht kommenden Nichtigkeits-
griinde umfassend gepriift werden. Daher sollte sich die
Analyse der Rechtsbestiandigkeit auf einzelne Einspruchs-
bzw. Nichtigkeitsgriinde beschranken.

Wie die Erteilungsvoraussetzungen sind auch die mogli-
chen Nichtigkeitsgriinde weltweit weitgehend harmoni-
siert. Jedoch darfin diesem Zusammenhang nicht unberiick-
sichtigt bleiben, dass eine detaillierte Uberpriifung der Ein-
spruchs- bzw. Nichtigkeitsgriinde 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 diirfte 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 Priifung eine abschlief3ende Beurteilung der Rechtsbe-
standigkeit erfolgen kann.

Oftmals diirfte es bei einer umfangreichen Due Diligence
mit Patentbezug bereits in einer frithen Phase sinnvoll sein,
dem potentiellen Erwerber die Analyse der Rechtsbestan-
digkeit durch externe Patentanwalte anzuraten.
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Stand der Technik

Ausgangspunkt flir die Beurteilung der Rechtsbestandig-
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 Beriicksichtigung des Verstandnisses des so-
genannten Durchschnittsfachmanns verglichen.

Nach Art. 54 EPU bzw. § 3 PatG bildet den Stand der
Technik alles, was vor dem Anmeldetag der europdischen Pa-
tentanmeldung der Offentlichkeit durch schriftliche oder
miindliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger
Weise zugdnglich gemacht worden ist.

Bei der Suche nach relevantem Stand der Technik sollte
immer der Status anderer Patente aus der Patentfamilie
tiberprift 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 regelmafdig 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-Priifers dem Gegenstand
der Anspriiche am nachsten 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 Ta-
tigkeit

Relevant hinsichtlich erfinderischer Tatigkeit

Allgemeiner Stand der Technik

Nichtschriftliche Offenbarung

Im Prioritatsintervall veroffentlicht

= | O »| <

Nicht zur Priifung heranzuziehen, jedoch das theoreti-
sche Verstdndnis der Erfindung erleichternd. Nach
Anmelde-/Priorititstag veroffentlicht und nicht kolli-
dierend.

E Nachveroffentlicht und kollidierend.

In der Anmeldung aufgefiihrt.

L Aus anderem Grund angefiihrt (z.B. stellt Dokument
Prioritdtsanspruch in Frage).

Die Einstufung der Dokumente aus dem Stand der Tech-
nik ist fiir das anschliefSende Priifungsverfahren zwar nicht
verbindlich. Doch in der Regel beriicksichtigten Priifer beim
EPA wahrend 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 fiir Nichtigkeitsangriffe herangezo-
gen werden kann. Daher sollte immer auch gepriift werden,
ob die im Recherchebericht aufgefiihrten Dokumente aus
dem Stand der Technik ohne X- bzw. Y-Einstufung fiir die
Rechtsbestindigkeit des jeweiligen Patents gefihrlich sein
konnten.
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Mangelnde Patentfiahigkeit

Wichtigster Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgrund ist die
mangelnde Patentfahigkeit des Schutzrechts, insbesondere
die mangelnde Neuheit oder die mangelnde erfinderische
Tatigkeit.

Mangelnde Neuheit

Eine Erfindung gilt dann nicht als neu, wenn sie zum
Stand der Technik gehért (vgl. Art. 54 (1) EPU bzw. § 3
PatG). Die Beurteilung der Neuheit erfolgt durch die inhalt-
liche Priifung, ob die durch den Inhalt der Patentanspriiche
bestimmte Erfindung (vgl. Art. 69 EPU) durch den Inhalt ei-
ner einzelnen Verodffentlichung aus dem Stand der Technik
vorweggenommen wurde.

Fir diese Priifung ist es zunachst erforderlich, die unab-
hangigen Patentanspriiche zu analysieren. Hierzu werden
sie in ihre Einzelmerkmale aufgegliedert und anschlief3end
dahingehend iiberpriift, ob jedes Einzelmerkmale durch ein
prioritatsalteres Schutzrecht (das heifdst sowohl erteilte
Schutzrechte als auch solche, die zwar angemeldet, aber
nicht erteilt worden sind) oder durch sonstige Veroffentli-
chungen neuheitsschadlich vorweggenommen worden
sind.

Mangelnde erfinderische Tatigkeit

Einer Erfindung kann der Nichtigkeitsgrund der man-
gelnden erfinderischen Tatigkeit dann entgegengehalten
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werden, wenn sie sich fiir den Durchschnittsfachmann in
naheliegender Weise aus dem beriicksichtigungsfahigen
Stand der Technik ergibt (vgl. u.a. Art. 56 S. 1 EPU).

Auch bei der Priifung der erfinderischen Tatigkeit erfolgt
ein Abgleich der Patentanspriiche mit dem Stand der Tech-
nik. Der zu bertcksichtigende Stand der Technik ist im We-
sentlichen identisch mit dem bei der Neuheitsprifung, so-
weit der Fachmann ihn zu Losung der ihm gestellten Auf-
gabe herangezogen hitte.

Im Gegensatz zur Neuheitspriifung ist es jedoch bei der
Priifung der erfinderischen Tatigkeit moglich, unter be-
stimmten Voraussetzungen mehrere Dokumente zu kombi-
nieren. So kann sich z.B. aus der Kombination einer priori-
tatsalteren Patentanmeldung mit den zum Priorititstag gel-
tenden DIN-Normen und damit dem allgemeinen Fachwis-
sen ergeben, dass die vom tiberpriiften Patent beanspruchte
Erfindung dem Fachmann aus diesem Stand der Technik na-
hegelegt war.

Ausgangspunkt fiir die Priifung der erfinderischen Tatig-
keit ist die Bestimmung des technischen Problems, das dem
betroffenen Patent zugrunde liegt. AnschliefRend ist zu kla-
ren, welche Dokumente der Fachmann bei der Suche nach
der Losung dieses Problems berticksichtigt hitte. Der als re-
levant identifizierte Stand der Technik bildet dann die
Grundlage fiir den Vergleich der dort gezeigten Losungs-
moglichkeit mit der vom betroffenen Patentbeanspruchten
Losung. Die Priifung entspricht im Wesentlichen der Neu-
heitspriifung, das heifdt es wird gepriift, 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 klaren, ob
die Hinzufligung dieser Merkmale beispielsweise durch
Kombination mehrerer Dokumente des Standes der Tech-
nik fiir den Fachmann, der mit der Losung des dem Patent
oder der Patentanmeldung objektiv zugrundeliegenden
Problems befasst gewesen ist, naheliegend war.

Bei dieser Prifung verbietet sich eine riickschauende Be-
trachtungsweise nach Kenntnis der Erfindung, das heifdt, es
gibt ein Verbot einer sogenannten ex-post-facto Analyse.
Fir die Prifung sind daher nur das Wissen und Kénnen des
Fachmanns am Anmelde- bzw. Priorititstag beriicksichti-
gungsfahig.

Unzulissige Erweiterung

Ein weiterer Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgrund, dessen
Vorliegen sich wahrend der Due-Diligence-Priifung haufig
bereits durch einen kursorischen Vergleich von Dokumen-
ten kldren lasst, ist die unzuldssige Erweiterung. Hierbei
wird gepriift, ob der Gegenstand des Patents iiber den Inhalt
der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der
fir die Einreichung der Anmeldung zustdndigen Behoérde
urspriinglich eingereicht worden ist.

Schon wéahrend des Erteilungsverfahrens kann es gebo-
ten sein, die mit der urspriinglichen Anmeldung eingereich-
ten Patentanspriiche zu dndern, um so dem Vorwurf der
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Neuheitsschddlichkeit oder mangelnden erfinderischen Ta-
tigkeit begegnen zu kdnnen. Dabei besteht jedoch das Prob-
lem, dass eine Anderung der Anspriiche nur in begrenztem
Umfang méglich ist (vgl. u.a. Art. 123 EPU).

Im Grundsatz gilt hierbei Folgendes: Wird die Patentan-
meldung gedndert, um Neuheit gegeniiber dem Stand der
Technik herzustellen oder etwaige Unklarheiten zu beseiti-
gen, diirfen dabei keine Gegenstiande in die Patentansprii-
che oder die Beschreibung des Patents eingefiihrt werden,
die tiber den Inhalt der Patentanmeldung am Anmelde- bzw.
Prioritatstag hinausgehen.

Im Ergebnis entspricht die Priifung der unzuldssigen Er-
weiterung der Priifung einer moglichen neuheitsschadli-
chen Vorwegnahme. Es wird also gepriift, ob die Anmeldung
in der gednderten Fassung gegeniiber der urspriinglichen
Anmeldung neu ist. Die Uberpriifung erfolgt dabei unter Be-
riicksichtigung aller Bestandteile der urspriinglichen An-
meldeunterlagen. Zu beriicksichtigen sind daher insbeson-
dere auch die Beschreibung und die Zeichnungen der ur-
spriinglichen Anmeldungsunterlagen. Die Priifung der un-
zuldssigen Erweiterung beschréankt sich also nicht allein auf
den Vergleich der Patentanspriiche des Patents in der aktu-
ellen Fassung mit den Patentanspriichen, die der urspriing-
lich eingereichten Patentanmeldung zugrunde lagen.
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Mangelnde Offenbarung und mangelnde Klarheit

Verhiltnismafiig geringe Bedeutung kommt im Rahmen
einer Due-Diligence-Priifung regelméfig den beiden Prii-
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 vollstidndig offenbart ist, dass der Durchschnittsfach-
mann sie ausfiihren kann. Dies wére 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, fiir den Schutz begehrt wird, nicht
klar angibt und sich der Gegenstand auch in Zusammen-
schau mit der Beschreibung nicht ermitteln lasst. Dies be-
deutet, dass ein unabhangiger Patentanspruch alle zur Aus-
fiihrung der Erfindung wesentlichen Merkmale enthalten
muss. Ausnahmsweise gilt dieses Erfordernis nicht fiir Gat-
tungsbezeichnungen, die in den Patentanspruch aufgenom-
men werden.

Um dem Erfordernis der Klarheit zu gentigen, miissen
Anspruchsmerkmale positiv definiert sein. Das heifdt, dass
der Anspruch sagen muss, welche Merkmale die Erfindung
aufweist. Es gentigt hingegen in der Regel nicht zu benen-
nen, welche Merkmale die Erfindung nicht aufweist. Zudem
sind auch relative Begriff in Patentanspriichen unzulissig,
wie beispielsweise hohe Temperatur. Nur ausnahmsweise
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diirfen solch unbestimmte Begriffe verwendet werden,
wenn ihnen allgemein anerkannte Bedeutung zukommt.
Unzuldssig sind im Anspruch aufderdem reine Bezugnah-
men auf Zeichnungen oder Beschreibungsstellen. Man-
gelnde Klarheit ist kein isolierter Einspruchs- bzw. Nichtig-
keitsgrund. Bei jeder Anderung von Patentanspriichen im
Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren muss jedoch die
hinreichend klare Formulierung beachtet werden.

Widerrechtliche Entnahme

Nur der Vollstandigkeit halber sei auf den Nichtigkeits-
grund der widerrechtlichen Entnahme hingewiesen. Dieser
liegt vor, wenn der wesentliche Inhalt des Patents den Be-
schreibungen, Zeichnungen, Modellen, Geratschaften oder
Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem ange-
wendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen
worden ist.

Die Priifung einer widerrechtlichen Entnahme ist im
Rahmen einer Due Diligence regelmafdig nur erforderlich,
wenn konkrete Anhaltspunkte hierfiir vorliegen, also insbe-
sondere, wenn Dritte die Erfindung als eigene beanspru-
chen oder wenn Anlass zu der Annahme besteht, dass Ar-
beitnehmererfindungen nicht ordnungsgemaf3 auf den Ar-
beitgeber iibergeleitet wurden.
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Ubersetzungserfordernisse

In der Praxis wird gelegentlich iibersehen, dass die Vali-
dierung europdischer Patente in den Mitgliedsstaaten die
Einreichung von Ubersetzungen erfordern kann. Zwar ist
das Ubersetzungserfordernis seit Inkrafttreten des Londo-
ner Ubereinkommens am 1. Mai 2008 gelockert worden, al-
lerdings nur in einigen Mitgliedsstaaten des Europdischen
Patentiibereinkommens.

Auch in Deutschland sind Ubersetzungserfordernisse fiir
Patente zu beachten, die vor dem 1. Mai 2008 erteilt worden
sind. Probleme treten in der Praxis insbesondere bei der
Veroffentlichung gednderter Patentschriften nach dem 1.
Mai 2008 auf, wenn diese Patente vor dem 1. Mai 2008 er-
teilt worden sind. In Dianemark, Frankreich, Island, Lett-
land, Luxemburg, Monaco, den Niederlanden, Schweden,
der Schweiz/Liechtenstein, Slowenien und dem Vereinigten
Konigreich sollen die neuen Regeln auch fiir in einem Ein-
spruchs-, Beschwerde- oder Beschrankungsverfahren gean-
derte europdische Patente gelten, die vor dem 1. Mai 2008
erteilt und an oder nach diesem Datum gedndert worden
sind. In Deutschland gelten fiir européische Patente, die vor
dem 1. Mai 2008 erteilt und an oder nach diesem Datum ge-
andert wurden, hingegen weiterhin die bisherigen Uberset-
zungserfordernisse.

Der Berater muss diese Details kennen, um den Mandan-
ten vor unerwartetem Rechtsverlust warnen zu konnen.
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KERNPUNKTE

Erteilte Schutzrechte konnen nur aus spezifischen
Griinden angegriffen werden (sog. Einspruchs- oder
Nichtigkeitsgriinde).

Wie im Erteilungsverfahren ist wesentlicher Pri-
fungspunkt die Neuheit bzw. erfinderische Tatigkeit
im Vergleich zum Stand der Technik.

Als Stand der Technik kénnen auch neu aufgefun-
dene Dokumente oder sonstige Offenbarungen her-
angezogen werden.

Problematisch sind oftmals Anderungen in der Pa-
tentschrift gegeniiber der urspriinglichen Anmel-
dung.

Ubersetzungserfordernisse sind europaweit unter-
schiedlich.
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TEIL IV

FREEDOM TO OPERATE
UND SONSTIGES
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Kapitel 7

Uberpriifung der Schutzrechte
Dritter

In der Due Diligence sollte nicht nur der Status der von der
Transaktion umfassten Schutzrechte iiberpriift werden. Viel-
mehr sollte sich die Priifung insbesondere in Fdllen, in denen
Produkte, ganze Produktgruppen, Produktbestandteile oder
Verfahren (Produkte oder Verfahren) des Verkdufers 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 Ubernahme von Produkten oder Ver-
fahren des Verkaufers geniigt es nicht, nur zu iiberpriifen,
ob diese Produkte oder Verfahren durch die von der Trans-
aktion umfassten Schutzrechte abgedeckt sind. Vielmehr
kommt es entscheidend auch darauf an zu klaren, ob die
Herstellung und der Vertrieb solcher Produkte oder Verfah-
ren moglicherweise Schutzrechter Dritter verletzen. Sollte
dies der Fall sein, kdme den vom Erwerb betroffenen Pro-
dukten oder Verfahren nur ein geringer Wert zu, da ihre
Vermarktungsmoglichkeiten eingeschrankt waren.

Teilweise wird der Verkaufer hierzu bereits Unbedenk-
lichkeitsanalysen bzw. Freedom to operate-Analysen einge-
holt haben und diese dann regelmafdig auch schon zu Be-
ginn der Due Diligence zur Verfiigung stellen. Sollten solche
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Analysen vorliegen, wird es zunachst ausreichen, die Uber-
priifung, ob die von der Transaktion umfassten Produkte
oder Verfahren Schutzrechte Dritter verletzen, allein auf
Grundlage dieser Analysen vorzunehmen.

Im Rahmen der Uberpriifung der Schutzrechte Dritter
sind im Wesentlichen zwei Konstellationen denkbar.

Produkte oder Verfahren verletzen Schutzrechte Dritter

Die erste Konstellation betrifft die mogliche 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 Fortfiih-
rung des Geschaftsbetriebs der Zielgesell-
schaft nur mit den von der Transaktion um-
fassten Produkten oder Verfahren moglich?

% Hat der Verkaufer oder die Zielgesellschaft
Unterlassungserklarungen abgegeben oder
existieren Unterlassungsverfiigungen bzw.
Urteile, welche gegen eine Herstellung, Nut-
zung oder Vermarktung der Produkte oder
Verfahren sprechen?

Die vom Verkaufer hierzu ggf. vorgelegten freedom to
operate-Analysen sollten zumindest auf Plausibilitét tiber-
priift werden. Stellt der Verkaufer 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 aufdergerichtlichen oder gerichtlichen
Auseinandersetzung gestiitzt auf die vermeintliche Verlet-
zung von Schutzrechten Dritter gewesen, sollten fiir den zu-
sammenfassenden Due-Diligence-Bericht jedenfalls die fol-
genden Informationen identifiziert werden:

R/

« Person des Klagers bzw. des Schutz-
rechtsinhabers

+ Gerichtsstand (Die Feststellung des Ge-
richtsstands ist insbesondere fiir die Kla-
rung wichtig, ob Zielmarkte betroffen
sind.)

++ Status des Verfahrens

Auf Grundlage dieser Informationen sollte bei noch lau-
fenden Verfahren eine grobe Einschitzung der Erfolgsaus-
sichten erfolgen.

Patentgeschiitzte Technologie der Zielgesellschaft verletzt
Schutzrechte Dritter

Die zweite Konstellation betrifft die mdgliche Verletzung
von Schutzrechten Dritter durch patentgeschiitzte Techno-
logien des Verkaufers bzw. der Zielgesellschaft.

Die Ursache fiir solch eine Verletzung kann darin beste-
hen, dass es sich bei der verwerteten patentgeschiitzten
Technologie des Verkaufers bzw. der Zielgesellschaft um
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ein abhdngiges Patent handelt. Ein abhdngiges Patent ist ein
Patent, dass rechtlich nicht ausgeilibt werden kann, ohne
dass die Ausiibung in den Schutzbereich eines anderen,
namlich in den Schutzbereich des hierbei herrschenden Pa-
tents fallt.

Ein solches abhangiges Patent kann beispielsweise ein
Verfahren zur Herstellung eines Produkts betreffen, das
durch das herrschende Patent geschiitzt wird. Denkbar ist
auch ein abhdngiges Patent, das die Anwendung eines Pro-
dukts oder Verfahrens beansprucht, das durch das herr-
schende Patent geschiitzt wird.

Die Ausiibung des abhéngigen Patents wiirde die Rechte
des Dritten aus dem herrschenden Patent verletzen. Der In-
haber des abhidngigen Patentes wiirde daher das Einver-
standnis des Dritten, also des Inhabers des herrschenden
Patentes, benotigen, um seine Erfindung ausiiben zu kon-
nen.

In diesem Zusammenhang ist also insbesondere zu prii-
fen, ob der Verkadufer bzw. die Zielgesellschaft Unterlas-
sungserklarungen abgegeben hat oder Untersagungsverfii-
gungen bzw. -urteile vorliegen, welche die Verwertung der
betroffenen patentgeschiitzten Technologie untersagen.

Im Hinblick auf diese Konstellation sollte der Due-Dili-
gence-Bericht jedenfalls die folgenden Informationen auf-
fiihren:

++ Person des Klagers bzw. des Schutzrechtsin-
habers

R/

% Gerichtsstand
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« Status des Verfahrens
¢ Risiko-Einschatzung bei laufenden Verfahren

¢ Vorliegen von Lizenzen zur Nutzung des herr-
schenden Patents

Dartiber hinaus sollte in einem solchen Fall festgestellt
werden, ob und in welchem Umfang die Nutzung der eige-
nen Schutzrechte fiir den Geschéftsbetrieb notwendig ist. In
vielen Fillen weichen Unternehmen namlich bei der prakti-
schen Implementierung erheblich von den eigenen paten-
tierten Entwicklungen ab. Aus der ,Verletzung“ von Schutz-
rechten Dritter durch eigene Schutzrechte lasst sich deshalb
nicht zwingend ableiten, dass auch die eigenen Produkte ge-
gen solche Schutzrechte Dritter verstof3en.

Ergdnzender Leistungsschutz

Der Berater darf sich nicht mit der Feststellung begnii-
gen, dass technische Schutzrechte Dritter nicht verletzt
werden. Auch dies soll an einem Beispiel verdeutlicht wer-
den (auf Grundlage der BGH-Entscheidung Exzenterzdhne).

Man stelle sich vor, die Mandantin stellt her und ver-
treibt Befestigungsvorrichtungen, die ohne weitere Hilfs-
mittel in einem Bohrloch verankert werden kénnen. Die Be-
festigung wird durch besonders geformte Steckelemente
(sog. Exzenterzdhne) ermoglicht, die bis vor kurzer Zeit fiir
einen Wettbewerber patentrechtlich geschiitzt waren. Die
Steckelemente sind zwar technisch bedingt. Die Funktion
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der Steckelemente kann aber auch durch anders geformte
Elemente tibernommen werden

Der BGH hat in einem solchen Fall trotz erloschenem Pa-
tentschutz eine Verletzung fiir moglich gehalten, gestiitzt
auf den wettbewerbsrechtlichen ergidnzenden Leistungs-
schutz.

Der Berater in der Due Diligence muss deshalb neben der
streng patentrechtlichen Priifung eine wettbewerbsrechtli-
che Priifung vornehmen, die weitere Aspekte berticksich-
tigt. Hierzu gehoren insbesondere das Wettbewerbsumfeld,
also die durch andere Unternehmen eingesetzten Losungen,
und die technische Austauschbarkeit sowie die Frage, ob
durch ein bestimmtes Produktdesign eine vermeidbare
Herkunftstduschung einhergeht. Fiir diese Priifung bedarf
es zusdtzlich zur technischen Expertise einer genauen
Kenntnis des Marken- und Wettbewerbsrechts.

/ / /
0.0 0.0 0.0
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KERNPUNKTE

@,
0’0

Eigene Produkte und Dienstleistungen miissen auf
ihre Vereinbarkeit mit Schutzrechten Dritter ge-
priift werden.

Die Verwertung eigener technischer Schutzrechte
kann durch Schutzrechte Dritter erschwert werden.
Zu beachten ist, dass die eigenen Produkte haufig in
technischer Hinsicht von den eigenen Schutzrechten
abweichen.

Ergianzender Leistungsschutz kann Anspriiche be-
griinden, selbst wenn Patentschutz nicht mehr be-
steht.
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Kapitel 8

Lizenzvertrage uber technische
Schutzrechte

Auch Lizenzvertrdgen iiber technische Schutzrechte kommt
im Rahmen einer Unternehmenstransaktion regelmdfig be-
achtliche wirtschaftliche Bedeutung zu. Oftmals ermoglicht
erst die Lizenzierung von Schutzrechten Dritter die Vermark-
tung von Produkten oder Verfahren.

Grundsdtzliches

Im Rahmen einer Due Diligence sind in der Regel auch
zahlreiche Lizenzvertrige zu priifen. Dabei sind im Wesent-
lichen zwei Konstellationen zu unterscheiden.

Bestimmte Technologien, welche der Verkaufer bzw. die
Zielgesellschaft fiir den eigenen Geschéftsbetrieb einsetzt,
konnen Gegenstand von Rechten Dritter sein. Um diese
Technologien einsetzen zu kdnnen, kann der Verkaufer 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 Fortfithrung des Ge-
schiftsbetriebs des Verkaufers bzw. der Zielgesellschaft in-
teressiert, muss notwendigerweise geklart werden, ob Li-

127



zenzvereinbarungen, bei denen der Verkaufer bzw. die Ziel-
gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft Lizenzinhaberin
ist, ibertragen werden konnen, also auch bei einer Verdu-
Rerung des Unternehmens bzw. einzelner Unternehmens-
bestandteile fortbestehen.

In jedem Fall sind wenigstens die folgenden Aspekte zu
liberprifen:

¢ Grundsitzliche Wirksamkeit der Lizenz-
vereinbarung

« Laufzeit
+ Bestehen von Kiindigungsmoglichkeiten
% Lizenzgebiihren

Dariiber hinaus ist es natiirlich auch denkbar, dass der
Verkdufer bzw. die Zielgesellschaft selbst eigene Schutz-
rechte an Dritte lizenziert. Auch die Ausgestaltung dieser Li-
zenzvereinbarungen ist fiir den potentiellen Erwerber inte-
ressant und bedarf daher einer gesonderten Untersuchung.
Besonders priifungsrelevant sind hier die folgenden As-
pekte:

®,

«» Handelt es sich um Exklusivlizenzverein-
barungen?

¢ Sind die vereinbarten Lizenzgebiihren
auffallig 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 geklart werden, ob eine kurzfristige Beendigung des
Lizenzvertrags moglich ist. Denn anderenfalls hitten die
von der Lizenzierung betroffenen Schutzrechte fiir den po-
tentiellen Erwerber einen erheblich geringeren Wert.

Fur die Erstellung des Due-Diligence-Berichts und die
Berticksichtigung der Lizenzvertrage empfiehlt sich im All-
gemeinen die folgende Herangehensweise:

Der Due-Diligence-Bericht sollte die Lizenzvertrage auf-
listen, bei denen der Verkaufer 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 ausschliefRlichen 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
tiber (noch) nicht angenommene Lizenzangebote auffiih-
ren, welche der Verkaufer bzw. die Zielgesellschaft gegen-
tiber Dritten gemacht hat. Denn auch diese Informationen
kénnen iiber die Moglichkeiten 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 Priifung
der Lizenzvertrage hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Be-
deutung insbesondere unter Berticksichtigung der jeweils
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lizenzierten Technologie und der Lizenzeinnahmen erfol-
gen.

Relevante Informationen in Lizenzvertrdgen

In der Folge werden einzelne Aspekte thematisiert, die
bei der Auswertung von Lizenzvertragen grundsatzlich na-
her beleuchtet werden sollten. Die in der Folge aufgefiihrten
Aspekte sind jedoch nicht als eine abschliefdende Auflistung
zu verstehen.

Gegenstand der Lizenzvereinbarung

Zunichst 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 konnen, sollte stets der Status sol-
cher Anmeldungen iiberpriift werden.

Zudem sollte geklart werden, ob moglicherweise eine
Kreuzlizenzierung vereinbart wurde und, wenn dies der Fall
sein ist, die Kreuzlizenz sich auch auf zukiinftige Schutz-
rechte erstreckt.

Abschliefiend sollte bei der Feststellung des Lizenzge-
genstands geklart werden, ob die Lizenzierung sich auch auf
weitere Rechte erstreckt, z.B. auf Know-how. Haufig kann
gerade das nicht registrierte Know-how fiir 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 klaren, ob das zur
Verfligung gestellte Know-how umfassend ist und der
Schutzrechtsinhaber {liber die Laufzeit der Lizenzvereinba-
rung hinweg erforderliche Aktualisierungen zur Verfiigung
stellen muss.

Praxishinweis

Um den Umfang des von der Lizenzierung um-
fassten Know-hows feststellen zu kénnen, sollte
der gesamte Lizenzvertrag ausgewertet werden.
Oftmals Idsst sich anhand der dafiir im Vertrag
enthaltenen Begriffsdefinition erkennen, ob das
Know-how méglicherweise unzureichend sein
kénnte. Daher sollte in diesen Fillen beim Verdu-
Jerer erfragt werden, welche Dokumentation in-
soweit vom Lizenzgeber zur Verfiigung gestellt
worden ist.

ExKklusivlizenz

Hat der Lizenzvertrag die Erteilung einer Exklusivlizenz
zum Gegenstand, sollte der Umfang der Exklusivlizenz tiber-
priift werden. Normalerweise gilt die Exklusivlizenz auch
gegeniiber dem Lizenzgeber, also in der Regel auch gegen-
iiber dem Patentinhaber. Der Lizenzgeber ist in solch einem
Fall weder zu eigenen Benutzungshandlungen noch zur
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Vergabe weiterer Lizenzen berechtigt, soweit die Lizenzen
sich mit dem Gegenstand der vom zu prifenden Lizenzver-
trag umfassten Gebrauchsberechtigung in sachlicher, zeitli-
cher oder raumlicher 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, behalt 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, fiir welches Gebiet die Li-
zenz erteilt wird. Die rdumliche Erstreckung der Lizenz ist
dabei unabhangig davon festzustellen, ob es sich bei dem
Verkdufer bzw. bei der Zielgesellschaft um den Lizenzgeber
oder den Lizenznehmer handelt.

Ist der Verkadufer bzw. die Zielgesellschaft Lizenzgeber,
muss geklart werden, ob die rdumliche Erstreckung der er-
teilten Lizenz dem Geschaftsbetrieb bzw. der strategischen
Ausrichtung des potentiellen Erwerbers in den fiir ihn rele-
vanten Markten entgegensteht.

Handelt es sich bei dem Verkaufer bzw. der Zielgesell-
schaft hingegen um den Lizenznehmer, muss geklart wer-
den, ob die erteilte Lizenz die fiir den potentiellen Erwerber
relevanten Markte abdeckt und ihm so eine Ausdehnung
seiner geschiftlichen Tatigkeit ermoglicht.
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Laufzeit bzw. Kiindigungsfrist

Dartiber hinaus sind fiir den potentiellen Erwerber auch
die Laufzeit eines Lizenzvertrags bzw. die Moglichkeit, sich
von der Vereinbarung vorzeitig zu l6sen, relevant. Sollten
namlich die Rahmenbedingungen des Lizenzvertrags fiir
den potentiellen Erwerber in der Gesamtschau nachteilig
sein, z.B., weil er als Lizenzgeber nur sehr niedrige Lizenz-
gebilihren erhalten wiirde, ware es fiir ihn sinnvoller, den Li-
zenzvertrag zu kiindigen und die betroffenen Schutzrechte
anderweitig zu kommerzialisieren.

Grundsatzlich zu kldarende Fragen sind im Hinblick auf
die Laufzeit und ggf. bestehende Kiindigungsfristen insbe-
sondere:

/

% Endet der Lizenzvertrag mit Ablauf der
betroffenen Schutzrechte oder besteht
der Vertrag auch dariiber hinaus, umfasst
dann aber zum Beispiel nur noch das mog-
licherweise ebenfalls lizenzierte Know-
how?

% Ist die Laufzeitverldingerung an be-
stimmte Konditionen gekntipft?

¢ Besteht fiir den potentiellen Erwerber die
Moglichkeit, sich von der Lizenzvereinba-
rung zu l6sen? 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 kldren, 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
Verauflerung von Unternehmensanteilen der einen Ver-
tragspartei der jeweils anderen Vertragspartei ein auf3eror-
dentliches Kiindigungsrecht eingeraumt wird. Die change of
control-Klauseln sind dabei von sog. non assignability-Klau-
seln abzugrenzen, welche lediglich ein Verbot der Ubertra-
gung der von der Lizenzierung umfassten Schutzrechte
wahrend der Vertragslaufzeit betreffen.

Es ist also zu priifen, ob der Lizenzvertrag ein Kiindi-
gungsrecht vorsieht fiir den Fall, dass Anteile am Unterneh-
men des Lizenznehmers bzw. des Lizenzgebers veraufdert
werden. Als Vorfrage ist hierbei regelmafig zu klaren, wann
nach den Vorgaben des Vertrags lberhaupt 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 Veraufserung von
Unternehmensanteilen zur Erlangung einer Mehrheits-
beteiligung im Sinne des § 16 AktG fiihrt.

In Féillen, in denen der Lizenzvertrag keine change of
control-Klausel vorsieht, muss grundsatzlich gepriift wer-
den, welche Rechtsfolge das nationale Recht bei einer Uber-
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tragung der Unternehmensanteile einer der Vertragspar-
teien vorsieht. Hierbei ist insbesondere zur klaren, ob der
jeweils andere Vertragspartner sich trotz fehlender Klausel
vom Vertrag lésen kann.

Unterlizenzen

Um den Wert eines Lizenzvertrags beurteilen zu kénnen,
muss der potentielle Erwerber wissen, ob der Lizenzvertrag
die Erteilung von Unterlizenzen, zum Beispiel an verbun-
dene Konzerngesellschaften, zulasst.

Sollte der Lizenzvertrag keine Regelung betreffend die
Erteilung von Unterlizenzen enthalten, gilt nach deutschem
Recht das Folgende:

Der Inhaber einer ausschliellichen Lizenz ist grundsatz-
lich zur Erteilung von Unterlizenzen berechtigt. Unterlizen-
zen kénnen jedoch nur in Ubereinstimmung mit den ver-
traglichen Bestimmungen zum Vertragsgebiet, zur Ver-
tragslaufzeit bzw. zur Nutzungsart erteilt werden. Handelt
es sich um eine personengebundene ausschliefdliche Lizenz,
ist die Erteilung von Unterlizenzen dagegen nicht moglich.

Fir den Inhaber einer einfachen Lizenz gilt nach deut-
schem Recht, dass die Erteilung von Unterlizenzen nur mog-
lich ist, wenn die Mdglichkeit zur Erteilung von Unterlizen-
zen vertraglich eingerdumt wird.
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Lizenzgebiihren

Die wirtschaftliche Beurteilung eines Lizenzvertrags
hadngt ganz entscheidend auch von der Hohe der jeweils zu
zahlenden Lizenzgebiihren ab.

Hierbei ist zunachst zu bestimmen, um welche Art der
Lizenzgebiihr es sich handelt:

« Umsatzlizenzgebiihr

s Stiicklizenzgebiihr

% Mindestlizenzgebiihr

« Pauschal-/Einmalzahlung

% Kombination verschiedener Lizenzgebiih-
ren

Um einen Uberblick iiber die tatsichlich geleisteten Li-
zenzzahlungen zu erlangen, empfiehlt es sich unabhingig
von den vertraglichen Regelungen, die entsprechenden In-
formationen bei dem Verkaufer anzufordern.

Auf Grundlage der zur Verfligung gestellten Informatio-
nen betreffend die vertraglich festgelegten und die tatsich-
lich gezahlten Lizenzgebiihren ist zu ermitteln, ob die Li-
zenzgebiihren in einem auffilligen Missverhéltnis zu dem
Wert der lizenzierten Schutzrechte stehen. Im Due-Dili-
gence-Bericht sollte in diesem Zusammenhang eine kurze
Einschitzung dazu abgegeben werden, ob die Aufrechter-
haltung der betroffenen Lizenzvereinbarung fiir den poten-
tiellen Erwerber wirtschaftlich sinnvoll ist.
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Nutzungsrechte bei Verbesserungen

Weiter ist zu kldren, wem Verbesserungen, die wahrend
der Laufzeit eines Lizenzvertrags entwickelt werden, zu-
stehen sollen. Besonders relevant kann die Klarung dieser
Frage bei Lizenzvereinbarungen sein, die mit Forschungs-
einrichtungen bzw. Hochschulen abgeschlossen worden
sind.

Grundsatzlich 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-
miithungen einfliefien zu lassen.

Daher wird der Lizenznehmer in einigen Fallen ver-
pflichtet, dem Lizenzgeber seine Erkenntnisse beispiels-
weise in Form eines jahrlichen Auswertungsberichts zur
Verfligung 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 flir Verbesserungen kann Risiken bergen.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Lizenzgeber
berechtigt ware, die Verbesserungen an andere Lizenzneh-
mer zu lizenzieren, ohne dass der Lizenznehmer, der die li-
zenzierte Technologie fortentwickelt hat, davon profitiert.
Besonders problematisch ware dies in Fallen, 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 beriicksichtigt werden.

Dariiber hinaus sollte bei dem Verkaufer bzw. der Ziel-
gesellschaft erfragt werden, ob es wahrend 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

Lizenzvertrage, die vor dem 31. Dezember 1998 abge-
schlossen wurden, sollten darauf iiberpriift werden, ob sie
moglicherweise wegen eines Verstofies gegen das Schrift-
formerfordernis des § 34 GWB a.F. unwirksam sein konn-
ten.

Nach § 34 GBW a.F. bedurften die vor dem genannten
Stichtag abgeschlossenen Lizenzvertrige der Schriftform.
Dieses Erfordernis spielt oftmals insbesondere bei zum Li-
zenzvertrag gehorigen Anlagen eine Rolle. Hierbei konnte
dem Schriftformerfordernis auf folgende Weise geniigt wer-
den: Die Anlagen

« waren mit dem Lizenzvertrag korperlich ver-
bunden, oder

+ nahmen eindeutigen Bezug auf den Lizenz-
vertrag und waren separat unterschrieben.
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Das Schriftformerfordernis war auch bei Anderungsver-
tragen, selbst im Fall von blofem Parteienwechsel, einzu-
halten.

Die Bedeutung des § 34 GWB a.F. im Rahmen einer Due-
Diligence-Priifung mag auf den ersten Blick gering erschei-
nen. Doch in der Praxis bestehen noch zahlreiche Vertrage,
die vor dem 1. Januar 1999 abgeschlossen wurden und sich
auch auf Schutzrechte, die zukiinftig noch angemeldet oder
erteilt werden, erstrecken.

Verletzung lizenzierter Patente durch Dritte

Zu Kkldren ist aufderdem, ob die Lizenzvereinbarung eine
Regelung fiir 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 Uber jede ihm bekannte Verlet-
zungshandlung zu informieren?

% Ist der Lizenznehmer berechtigt oder so-
gar verpflichtet, gegen den vermeintli-
chen Verletzer vorzugehen?

++ Sieht die Lizenzvereinbarung fiir das Vor-
gehen gegen den vermeintlichen Verlet-
zer lizenzierter Schutzrechte eine Kosten-
teilungsregelung vor?
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+ Wem sollen etwaige Erlose aus dem Vor-
gehen gegen den vermeintlichen Verlet-
zer zustehen?

Weitere Fragen

Wie bereits eingangs ausgefiihrt, handelt es sich bei den
voranstehend diskutierten Priifungspunkten nicht um eine
abschliefRende Auflistung. Vielmehr kann im Einzelfall die
Auseinandersetzung mit zahlreichen weiteren Aspekten in
gefordert sein.

Beispielsweise sollte auch immer geklart werden,

% wer fiir Verldngerungsgebtihren aufkom-
men muss,

% ob Zahlungsanspriiche regelmafiig erfiillt
worden sind, und

% welches anwendbare Recht und welchen
Gerichtsstand der Lizenzvertrag vorsieht.

/ / /
0.0 0.0 0.0
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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 Unternehmensveraufierung
Kiindigungsrechte vorsehen kann.

Die Zielgesellschaft sollte aufgefordert werden, de-
taillierte Informationen zu ggf. von der Lizenzierung
umfasstem Know-how bereitzustellen.
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Kapitel 9

Arbeitnehmererfindungen

Arbeitnehmererfindungen wird in Due-Diligence-Priifungen
regelmdfSig keine tibermdfsig grofSe Bedeutung beigemessen.
Dies ist jedoch ein schwerwiegender Fehler. Versdumnisse im
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Diensterfin-
dungen konnen ebenso weitreichende Konsequenzen haben
wie ausstehende Vergiitungsanspriiche, die von dem Erwer-
ber unzutreffend bemessen werden.

Arbeitnehmererfindungen stellen bei Due-Diligence-
Priifungen einen oftmals unterschatzten Risikofaktor dar.

Es ist nicht nachvollziehbar, dass bei zahlreichen Trans-
aktionsvorhaben vollstindig auf die Priifung der moglichen
Rechte und Anspriiche 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 haufig unklar ist, ob die Arbeitnehmererfinder ihre im
Zusammenhang mit der gemachten Erfindung bestehenden
Rechte (wirksam) auf den Arbeitgeber ilibergeleitet haben.
Dies kann im schlimmsten Fall zur Folge haben, dass der Ar-
beitgeber zur Herausgabe angemeldeter und erteilter
Schutzrechte verpflichtet ist, sich also méglicherweise einer
Vindikationsklage ausgesetzt sieht.
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Dariiber hinaus konnen Vergiitungsforderungen von Ar-
beitnehmererfindern sowohl fiir die Vergangenheit als auch
fiir die Zukunft im Raum stehen. Die Hohe dieser Vergii-
tungsforderungen kann im Einzelfall abhdngig von der
Werthaltigkeit der betroffenen Erfindung sehr hoch sein
und daher ein grofdes wirtschaftliches Risiko mit sich brin-
gen.

Auch kann der Arbeitgeber aufgrund der Bestimmungen
des Arbeitnehmererfindungsrechts weiteren massiven Be-
schrankungen ausgesetzt sein. So kann er verpflichtet sein,
Erfindungen anzumelden oder sie dem Arbeitnehmererfin-
der anzubieten. Der Verstofd gegen diese Verpflichtungen
kann den Arbeitgeber schadensersatzpflichtig machen.

Gerade bei einem Transaktionsvorhaben, dessen Fokus
auf der Ubertragung eines umfangreichen Patentportfolios
liegt, sollte daher immer die ordnungsgemafie Anwendung
des relevanten Arbeitnehmererfindungsrechts gepriift wer-
den. Im Regelfall sollte hierbei zumindest gepriift werden,
ob die Bestimmungen des deutschen Arbeitnehmererfin-
derrechts eingehalten worden sind.
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Praxishinweis

Bei einer Due-Diligence-Priifung sollten im Hin-
blick auf mogliche Anspriiche von Arbeitnehmer-
erfindern immer wenigstens die folgenden zwei
Fragen gekldrt werden:

(1) Halten Arbeitnehmererfinder noch Rechte an
Erfindungen bzw. angemeldeten / erteil- ten
Patenten, die von der Transaktion um- fasst
sind?

(2) Bestehen Vergiitungsanspriiche oder sons-
tige Anspriiche von Arbeitnehmererfindern,
mit denen der potentielle Erwerber gegebe-
nenfalls nach Erwerb konfrontiert werden
kénnte?

Haufig werden Erfindungen unter Beteiligung mehrerer
Arbeitnehmererfinder gemacht, deren Arbeitsverhaltnisse
auf Grundlage unterschiedlicher nationaler Rechtsordnun-
gen zu beurteilen sind. In diesen Fillen wire die Uberprii-
fung der jeweiligen nationalen Bestimmungen des Arbeit-
nehmererfinderrechts notwendig, die in einer Due-Dili-
gence-Prifung regelmifdig nicht ohne Weiteres geleistet
werden kann.
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Anwendungsbereich des ArbnErfG

Fiir die Anwendbarkeit des Gesetzes liber Arbeitneh-
mererfindungen (ArbnErfG) miissen einige Voraussetzun-
gen erfiillt 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 gebrauchsmusterfahige Erfindungen, die ein Arbeit-
nehmer im Rahmen seiner Dienstpflicht gemacht hat.

Das ArbnErfG bestimmt, dass der Arbeitgeber grund-
satzlich einen Anspruch auf die Rechte an der Diensterfin-
dung hat. Dem Arbeitnehmer hingegen steht lediglich ein
ausgleichender Anspruch auf Vergiitung 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 EPU bzw. § PatG 6).

Riaumlicher Anwendungsbereich

In raumlicher Hinsicht ist das ArbnErfG im gesamten Ge-
biet der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Weist das
Arbeitsverhiltnis einen Auslandsbezug auf, greift das
ArbnErfG dann ein, wenn das betroffene Arbeitsverhaltnis
gemafd den Regeln des Internationalen Privatrechts nach
deutschem Recht zu beurteilen ist.

146



Sieht der Arbeitsvertrag keine Rechtswahlklausel vor,
gilt das Recht des gewdhnlichen Arbeitsorts. Dies hat zur
Folge, dass das ArbnErfG grundsatzlich auch anwendbar ist
bei

< einem auslandischen Arbeitnehmer sowie

« einer voriibergehenden Entsendung des
Arbeitnehmers in anderen Staat

Begriffsbestimmungen

Zum grundsétzlichen Verstiandnis des Arbeitnehmerer-
findungsrechts und der damit zusammenhangenden Beson-
derheiten und Probleme ist eine Erlauterung 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)

R/

s Personlich haftende Gesellschafter

Macht eine vom Arbeitnehmerbegriff ausgeschlossene
Person eine Erfindung, gilt dafiir das jeweilige Vertragssta-
tut, das in der Regel jedoch ohnehin den Regelungen des Ar-
bnErfG entsprechen diirfte.

Diensterfindung

Zu unterscheiden ist zwischen Diensterfindungen und
freien Erfindungen.

Diensterfindungen sind solche Erfindungen, die

+» wahrend des Bestehens eines Arbeitsver-
héltnisses gemacht worden sind, und

+ entweder aus der dem Arbeitnehmer im
Betrieb obliegenden Téatigkeit heraus ent-
standen sind, oder

% mafigeblich 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 Ta-
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
unverziglich melden. Die Erfindungsmeldung muss dabei
folgenden Anforderungen gentigen (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 Losung und des Zustandekom-
mens der Diensterfindung enthalten.

Zudem sollte die Meldung

®
0‘0

Angaben tUber 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 unverziiglich in Text-
form zu bestatigen.
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Praxishinweis

Hdufig haben Unternehmen (elektronische) Mel-
desysteme eingerichtet. Daher sollte beim Verdu-
Jerer bzw. der Zielgesellschaft erfragt werden,
ob ein Meldesystem etabliert wurde und ob im
Rahmen der Due-Diligence-Priifung Zugang zu
dem Meldesystem und den gemachten Erfin-
dungsmeldungen gewdhrt werden kann.

Unabdingbarkeit des ArbnErfG

Zu berticksichtigen ist zudem der Umstand, dass die Re-
gelungen des ArbnErfG vorrangig dem Schutz des Arbeit-
nehmererfinders dienen und daher grundséatzlich nicht zu
dessen Lasten abbedungen werden konnen.

Ausnahmsweise ist eine Abweichung von den Vorgaben
des ArbnErfG in vertraglichen Vereinbarungen moglich, 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).
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Praxishinweis

Die Rechte des Arbeitnehmers betreffend Arbeit-
nehmererfindungen kénnen 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.

Inanspruchnahme der Diensterfindung

Bei jeder Due-Diligence-Priifung mit Patentbezug sollte
gepriift werden, ob der Verkaufer alle Rechte an den von der
Transaktion umfassten Schutzrechten halt. Hierbei ist ins-
besondere zu priifen, ob die Erfinder ihre Rechte wirksam
auf den aktuellen Inhaber iibertragen haben.

Bei Arbeitnehmererfindern, deren Arbeitsvertrage dem
ArbnErfG unterliegen, ist zu klaren, ob der Arbeitgeber die
in Frage stehende Diensterfindung, die einer Patentanmel-
dung oder einem bereits erteilten Patent zugrunde liegt,
wirksam in Anspruch genommen hat.
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Vermutung der Inanspruchnahme

Dabei ist die folgende Vermutungsregel zu beachten: Fiir
Diensterfindungen, die Arbeitnehmer seit dem 1. Oktober
2009 gemeldet haben, gilt die Inanspruchnahme der gemel-
deten Erfindung durch den Arbeitgeber als erklart, wenn
der Arbeitgeber die Erfindung dem Arbeitnehmer nicht aus-
driicklich binnen einer Frist von vier Monaten nach Eingang
der ordnungsgemafien 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 ausdrticklich auf
die Inanspruchnahme, gehort 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 fiir die Erfindung
einreichen, oder

(3) die patentierte Erfindung lizenzieren oder
auch verkaufen.

Um moglichen Problemen und Auseinandersetzungen
vorzubeugen, erklaren Arbeitgeber die Inanspruchnahme
von gemeldeten Erfindungen vorsorglich auch weiterhin
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ausdriicklich. Handelt es sich um eine Transaktion mit be-
sonderem Technologiebezug und einem wirtschaftlich be-
deutenden Schutzrechtsportfolio, sollten bei dem Verkaufer
alle vorliegenden Inanspruchnahmeerkldrungen angefor-
dert werden.

Inanspruchnahme bei Altfillen

Anders liegt der Fall hingegen bei Altfillen, das heifst bei
Diensterfindungen, die der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber
bis zum 30. September 2009 gemeldet hat.

Fir 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 dartiiber, ob die Erfindungsmel-
dung nach dem 30. September 2009 erfolgt sein konnte.
Zwar sieht § 13 Abs. 1 S. 3 ArbnErfG vor, dass gemeldete Er-
findungen unverziiglich anzumelden sind. Jedoch kann die
dem Arbeitgeber zugestandene Priifungsphase z.B. im Hin-
blick auf die Verwertbarkeit der Erfindung in Einzelfillen
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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Praxishinweis

Besondere Probleme wirft die Frage des anwend-
baren Rechts in Fdllen auf, in denen die Erfin-
dung einige Zeit vor dem 30. September 2009 ge-
macht wurde, allerdings keine oder keine wirk-
same Erfindungsmeldung eingereichtwurde und
der Arbeitgeber erst nach dem 30. September
2009 Kenntnis von der Erfindung erlangt hat. Zu
besonderen Komplikationen kann dies fiihren,
wenn mehrere Erfinder zu unterschiedlichen
Zeitpunkten Erfindungsmeldungen eingereicht
haben.

In derartigen Fillen ist eine Einbeziehung eines
im Arbeitnehmererfindungsrecht spezialisierten
Kollegen dringend anzuraten.

Wurde die Erfindung dem Arbeitgeber vor dem 1. Okto-
ber 2009 gemeldet, war fiir 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 ausdriicklich in Anspruch
nehmen. Die Erfindung musste dafiir durch schriftliche Er-
klarung auf den Arbeitgeber tibergeleitet werden.

Wurde diese viermonatige Frist versaumt, verblieben die
Rechte an der Erfindung beim jeweiligen Arbeitnehmer.
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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 anschliefRend verwertet hat. Der Arbeitnehmer
kann in dieser Konstellation die Herausgabe, d.h. die Uber-
tragung des Patents verlangen und Schadensersatzansprii-
che geltend machen.

Um der vorstehend erlduterten Problematik vorzubeu-
gen, legte der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer haufig eine -
zumeist vorformulierte - Erklarung vor. Mit dieser Erkla-
rung sollte der Arbeitnehmer bestitigen, dass die Rechte an
der Erfindung bzw. die auf der Erfindung beruhenden Pa-
tentanmeldungen, Patente und Gebrauchsmuster aus-
schliefilich dem Arbeitgeber zustehen.

Doch auch diese Erklarungen sind nicht geeignet, die un-
wirksame Inanspruchnahme zu heilen. Die Praxis wurde
insbesondere auch vom OLG Diisseldorf abgelehnt, da es
sich bei einer solchen Erklarung des Arbeitnehmers um eine
reine (unzutreffende) Wissenserklarung handele. Fiir die
Ubertragung der Rechte auf den Arbeitsgeber sei indes eine
Willenserklarung zwingend notwendig.

Oftmals ist es daher notwendig, mit betroffenen Arbeit-
nehmererfindern oder sogar deren Rechtsnachfolgern
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nachtriglich Vereinbarungen iiber den Ubergang von Erfin-
dungen, Patentanmeldungen, Patenten und Gebrauchsmus-
tern zu treffen. Dabei besteht insbesondere bei einer bereits
laufenden Due-Diligence-Priifung das erhebliche Risiko,
dass der Arbeitnehmererfinder von der anstehenden Trans-
aktion erfahrt. Er wird dann in der Regel erkennen, dass der
Arbeitgeber ein gesteigertes Interesse an Klarstellung bzw.
Herstellung geordneter Verhaltnisse hat, die gegeniiber den
potentiellen Erwerbern kommuniziert werden. Dies weckt
haufig Begehrlichkeiten auf Seiten des Arbeitnehmererfin-
ders.

Noch schwieriger gestaltet sich die Ubertragung der
Rechte an der Erfindung, wenn der Erfinder nicht mehr im
Unternehmen tétig oder verstorben ist. In dieser Konstella-
tion werden héufig weder der Erfinder selbst noch seine Er-
ben ein Interesse daran haben, dem Arbeitgeber die Rechte
an der Erfindung zu fiir den Arbeitgeber gilinstigen Konditi-
onen zu libertragen.

Praxishinweis

Insbesondere fiir die Kldrung von Altfiillen ist es
stets geboten, bei der Zielgesellschaft sdmtliche
das Arbeitnehmererfinderwesen betreffende Un-
terlagen anzufordern, z.B. Betriebsvereinbarun-
gen, interne Richtlinien, Erfindungsmeldungen,
Inanspruchnahmeerklédrungen, Vergiitungsre-
gelungen.
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Vergiitungsanspriiche

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit Arbeitneh-
mererfindungen konnen noch nicht erfiillte oder zukiinftig
ggf. noch entstehende Verglitungsanspriiche darstellen.

Grundsatzlich entsteht der Anspruch des Arbeitnehmer-
erfinders gegen den Arbeitgeber auf angemessene Vergii-
tung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in An-
spruch genommen hat (vgl. Art. 9 ArbnErfG).

Fur die Falligkeit des Verglitungsanspruchs gilt das Fol-
gende:

(1) Der Anspruch wird drei Monate nach Aufnahme
der Benutzung der Erfindung durch den Arbeit-
geber mit Vereinbarung tiber die Feststellung der
Vergilitung fallig.

(2) Kommt eine Vereinbarung iiber die Feststellung
der Verglitung nicht in Betracht, wird der An-
spruch spatestens drei Monate nach Schutz-
rechtserteilung mit zunachst einseitiger Festset-
zung durch den Arbeitgeber fallig.

Bei der Feststellung und Priifung von etwaigen Vergii-
tungsanspriichen von Arbeitnehmererfindern im Rahmen
einer Due-Diligence-Priifung sind die folgenden Aspekte
stets zu beachten:

(1) Der Arbeitnehmererfinder kann der Festsetzung
der Vergiitung innerhalb von zwei Monaten
durch Abgabe einer Erklarung Textform wider-
sprechen (vgl. § 12 Abs. 4 ArbnErfG). Es ist daher
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immer zu klaren, ob der Arbeitnehmererfinder
einen solchen Widerspruch erklart hat.

(2) Andern sichUmstinde, kénnen Arbeitnehmerer-
finder oder Arbeitgeber die Einwilligung der Ge-
genseite in eine andere Vergiitungsregelung ver-
langen. Voraussetzung dafiir ist, dass sich die fiir
die Feststellung bzw. Festsetzung der Verglitung
wesentlichen Umstadnde dndern (vgl. § 12 Abs. 6
ArbnErfG). Hierbei ist indes zu beachten, dass die
Riickzahlung bereits geleisteter Vergiitung nicht
verlangt werden kann.

Die Berechnung der Vergiitung des Arbeitnehmererfin-
ders richtet sich nach den gesetzlichen Vergilitungsrichtli-
nien und ist regelmafdig sehr komplex. Der Berechnung liegt
im Allgemeinen die Formel

V=ExAxM
zugrunde.
Der Parameter V bezieht sich auf die Vergiitung pro Jahr.

Der Parameter E steht fiir 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 konnte. Fiir
die Berechnung wird der zu erzielende Umsatz ab-
schliefiend mit dem Lizenzsatz multipliziert. Der maf3gebli-
che Ankniipfungspunkt fiir die Ermittlung des Erfindungs-
werts ist die tatsachliche Verwertung.
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Der Parameter A steht fiir den Anteilsfaktor, der dem Ar-
beitnehmererfinder bei der Erfindung zukommt. Auch bei
der Bemessung des Anteilsfaktors sind zahlreiche Faktoren
zu berticksichtigen. Liegt eine Erfindung beispielsweise vol-
lig aufderhalb des iiblichen Aufgabengebiets und/oder hat
der Arbeitnehmererfinder sich die Aufgabe vollig eigen-
standig 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 grofler der dem Arbeitnehmer durch seine Stellung im
Unternehmen ermoglichte Einblick in die Erzeugung und
die Entwicklung der Produkte des Betriebs und je hoher
seine Stellung im Betrieb ist.

Aufgrund der komplizierten Berechnungsmethode sind
viele Arbeitgeber bemiiht, die Verfahren zur Vergiitung der
Arbeitnehmererfinder zu vereinfachen. Nicht moglich ist je-
denfalls nach deutschem Recht die Einbindung einer Klau-
selim Arbeitsvertrag, wonach die Verglitungsanspriiche des
Arbeitnehmererfinders mit dessen reguldrem Gehalt
abgegolten sein sollen. Anders verhdlt 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 Verglitung erst mit der Inanspruchnahme jeder ein-
zelnen Erfindung durch den Arbeitnehmer entsteht und erst
mit der Feststellung oder Festsetzung der Vergiitung fallig
wird. Aufgrund von § 22 ArbnErfG sind Vereinbarun- gen,
die sich auf zukiinftige Diensterfindungen beziehen, die vor
Abschluss der Vereinbarung weder gemeldet, noch in
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Anspruch genommen worden sind, unwirksam. Solche Ver-
einbarungen kénnen namlich in Unkenntnis der fiir die Ver-
giitung relevanten Umstdnde nicht zu einer angemessenen
Vergilitung fiihren.

Moéglich sind indes nach Erfindungsmeldung vereinbarte
Pauschalvergiitungen. Sie haben fiir den Arbeitnehmerer-
finder regelmafdig den Vorteil, dass er schnell eine Vergii-
tung fiir moglicherweise erst spater erfolgende Nutzungen
erhalt. Auch fiir den Arbeitgeber sind solche Pauschalvergii-
tungen haufig vorteilhaft. Mit ihnen ist ein nur geringer Ver-
waltungsaufwand verbunden und zudem kénnen Vergii-
tungsanspriiche frithzeitig in der Kalkulation berticksichtigt
werden.

Im Hinblick auf ggf. vereinbarte Pauschalvergiitungen ist
bei einer Due-Diligence-Priifung auf folgendes zu achten:

(1) Dem Arbeitnehmererfinder kann ein Abande-
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) Berticksichtigt die vereinbarte Pauschalvergii-
tung nicht den Erfindungswert, kann moglicher-
weise ein Fall der Unbilligkeit nach § 23 Arb-
nErfG vorliegen. Dies hitte die Unwirksamkeit
der Vergiitungsvereinbarung zur Folge.
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(3) Aufgrund der Unbilligkeitsregelung sollte eine
Pauschalvergiitungsvereinbarung die der Ver-
einbarung zugrundeliegenden Annahmen und
Werte sehr transparent machen.

Rechteabkauf

Neben der Pauschalvergiitung schlagen Unternehmen
dem Arbeitnehmererfinder haufig 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 Ubertragung von Rechten fiir
Schutzrechtsanmeldungen im Ausland

% Anspruch auf Vergilitungsanpassung bei verdn-
derten Verhaltnissen.

Fir den Rechteabkauf werden in der Praxis oft nur sehr
geringe Betrdge von wenigen hundert Euro gezahlt. Das Ri-
siko, dass ein Gericht derartige Abgeltungen fiir unbillig im
Sinne des § 23 ArbnErfG halt, liegt auf der Hand. Auch an
dieser Stelle gibt es deshalb erheblichen Priifungsbedarf.

161



Behandlung von Geschidiftsfiihrererfindungen

Auf Erfindungen, die ein Geschaftsfithrer 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 Geschéftsfiihreranstel-
lungsvertrags, ob die Gesellschaft - entsprechend den ar-
beitnehmererfindungsrechtlichen Regelungen - einen An-
spruch auf Ubertragung der Erfinderrechte haben soll. Ge-
nerell giiltige Aussagen lassen sich hierzu nicht treffen.

In der Praxis ist jedenfalls anerkannt, dass ein Ubertra-
gungsanspruch in der Regel besteht, wenn die Aufgabe ei-
nes Gesellschafter-Geschaftsfiihrers im Unternehmen ge-
rade die technische Entwicklung war, wihrend 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-Geschaftsfithrer
seine technische Expertise mit den dazu gehoérenden Ver-
wertungsmoglichkeiten als seinen Beitrag in die Gesell-
schaft einbringt.

7 7 7
0.0 0.0 0.0
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7
0‘0

Vor dem 1. Oktober 2009 dem Arbeitgeber gemel-
dete Erfindungen unterliegen altem Recht. Danach
bedurfte es einer schriftlichen Inanspruchnahmeer-
klarung.

Fehlt es an einer wirksamen Inanspruchnahme, ver-
bleiben die Rechte beim Arbeitnehmer. Die spatere
Ubertragung auf den Arbeitgeber bedarf einer aus-
driicklich hierauf gerichteten Willenserkldarung des
Arbeitnehmers. Eine blof3e ,Bestdtigung“ des Ar-
beitnehmers reicht nicht aus.

Vergilitungsanspriiche aus Arbeitnehmererfindun-
gen konnen erheblich sein. Die Berechnung ist selbst
fiir Fachleute kompliziert.

Erfindungen von Geschaftsfiihrern fallen nicht unter
die Bestimmungen des Arbeitnehmererfindungs-
rechts.
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Kapitel 10

Insolvenz

Der Grofsteil der in den vorangegangenen Kapiteln diskutier-
ten Aspekte stellt sich nicht nur bei gewéhnlichen 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 Erérte-
rung bediirfen.

Grundsiitzliches

Auch technische Schutzrechte, die von einem insolven-
ten Unternehmen erworben werden, miissen einer umfas-
senden Priifung unterzogen werden. Bei ihnen stellen sich
hinsichtlich der Werthaltigkeit im Wesentlichen die glei-
chen Fragen wie bei einer gewdhnlichen Unternehmens-
transaktion. Ganz entscheidend ist also insbesondere die
bereits in den vorangegangenen Kapiteln thematisierte Kla-
rung der Rechtsinhaberschaft und des Rechtsbestands.

Dariiber hinaus sind beim Erwerb von technischen
Schutzrechten eines insolventen Unternehmens allerdings
einige Besonderheiten zu beachten, die in der Folge ndher
beleuchtet werden.
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Praxishinweis

Grundsdtzlich unterbricht die Eréffnung 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-
ldngerungsgebtihren. Ist die Frist nach Erdff-
nung des Insolvenzverfahrens indes schuldlos
versdumt worden, kann der Insolvenzverwalter
einen Antrag auf Wiedereinsetzung stellen und
die Gebiihren nachzahlen.

In Einzelfillen sollte daher gepriift werden, ob
abgelaufene Schutzrechte ,wiederbelebt” wer-
den kénnen.

Diensterfindungen in der Insolvenz

Grundsatzlich gilt, dass Rechte an der Diensterfindung in
die Insolvenzmasse des Arbeitgebers fallen, wenn dieser die
Erfindung vor Verfahrenseroffnung unbeschriankt in An-
spruch genommen hat.

Fallen die Rechte an der Diensterfindung in die Insol-
venzmasse, bleibt zu klaren, wie mit den Vergiitungsan-
spriichen des Arbeitnehmererfinders umzugehen ist bzw.
wer die Verglitungspflicht des Arbeitgebers iibernimmt.
Hierbei ist § 27 ArbnErfG zu berticksichtigen.
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Veraufdert der Insolvenzverwalter die Diensterfindung
zusammen mit dem Geschéftsbetrieb, kommt es also z.B. zu
einer Verduflerung des gesamten Betriebs bzw. einem Be-
triebslibergang aus der Insolvenzmasse, tibernimmt der Er-
werber fiir die Zeit ab der Er6ffnung des Insolvenzverfah-
rens die Vergilitungspflicht 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 fiir die Verwertung eine angemessene Vergii-
tung aus der Insolvenzmasse zu zahlen (vgl. § 27 Nr. 2 Arb-
nErfG).

In allen anderen Fillen hat der Insolvenzverwalter dem
Arbeitnehmer die Diensterfindung sowie darauf bezogene
Schutzrechtspositionen spatestens nach Ablauf eines Jahres
nach Eroffnung des Insolvenzverfahrens anzubieten. Nimmt
der Arbeitnehmer das Angebot nicht innerhalb von zwei
Monaten an, kann der Insolvenzverwalter die Diens-
terfindung sowie die zugehorigen Schutzrechtspositionen
frei, das heif3t losgeldst vom Geschéftsbetrieb, verdufiern o-
der das Recht aufgeben (vgl. § 27 Nr. 3 ArbnErfG).

Kommt es zu einer Verdufderung nach § 27 Nr. 3 Arb-
nErfG, steht dem Arbeitnehmer gleichwohl ein Verglitungs-
anspruch zu. Der Insolvenzverwalter kann mit dem Erwer-
ber der betroffenen Diensterfindung vereinbaren, dass die-
ser sich verpflichtet, dem Arbeitnehmer die Vergilitung ge-
mafd § 9 ArbnErfG zu zahlen. Wird im Rahmen der Veraufie-
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rung des betroffenen Rechts eine solche Vereinbarung hin-
gegen nicht getroffen, hat der Insolvenzverwalter dem Ar-
beitnehmer die Vergiitung aus dem Verdufserungserlos zu
zahlen. Deshalb ist bei der Vertragsgestaltung zu beachten,
dass der auf die Diensterfindung entfallende Verdufderungs-
erlos erkennbar wird.

Praxishinweis

Der Erwerber sollte sich in der Regel nicht zur
Ubernahme der Vergiitung des Arbeitnehmers
nach § 9 ArbnErfG verpflichten. Die Vergiitung
ist kompliziert zu berechnen und kann sehr hoch
ausfallen. Der Erwerber sollte im Fall einer In-
solvenz auch nicht aufein Entgegenkommen des
Arbeitnehmers hoffen. Dieser wird gerade auch
wegen des drohenden Verlusts seines Arbeits-
platzes versuchen, einen méglichst hohen Preis
zu erzielen.

Daher sollte der Erwerber ausschliefSlich versu-
chen, den Preis fiir die Diensterfindung und die
zugehérigen Rechte mit dem Insolvenzverwalter
zu verhandeln. Der Insolvenzverwalter wird in
der Regel weder fihig, noch willens sein, sich in-
tensiv mit den Besonderheiten der Diensterfin-
dung auseinanderzusetzen und ist vielmehr da-
ran interessiert, kurzfristig Erlése zu erzielen.
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Haftung des Insolvenzverwalters

Es kann vorkommen, dass wiahrend oder auch vor einem
Patentverletzungsverfahren das Insolvenzverfahren tiber
das Vermogen des Patentverletzers eroffnet wird. Der Pa-
tentinhaber und auch der potentielle Erwerber werden sich
dann fragen, ob ein Vorgehen gegen die Patentverletzung
und die Durchsetzung von Schadensersatzanspriichen sinn-
voll sein konnen.

Zuniachst konnte hierbei erwogen werden, den Ge-
schéftsfiihrer der ggf. beklagten und nunmehr insolventen
Gesellschaft in Anspruch zu nehmen. Zwar wird die Ausdeh-
nung eines Verletzungsverfahrens auf den Geschaftsfiihrer
regelméaflig kaum bei der Durchsetzung von Schadenser-
satzanspriichen, die sich haufig in Millionenh6he bewegen,
helfen. Jedoch konnen so im Einzelfall eventuell wenigstens
die Kosten der Rechtsverfolgung eingetrieben werden.

Insolvenz vor Klageeinreichung

Ist das Insolvenzverfahren iiber das Vermogen des Pa-
tentverletzers bereits vor Klageeinreichung eroffnet 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 gegeniiberzustellen.
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Auf Grund der schwankenden Qualitdt 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 urspriinglichen Patentver-
letzer, sondern gegen den Insolvenzverwalter als Partei
kraft Amtes zu richten.

Ob es sinnvoll ist, gegen den Insolvenzverwalter neben
etwaigen Schadensersatzanspriichen auch Unterlassungs-
anspriiche geltend zu machen, hangt davon ab, ob sich fiir
den Insolvenzverwalter Erstbegehungs- oder Wiederho-
lungsgefahr nachweisen lassen. Ggf. kann es sich anbieten,
mit der Geltendmachung von Anspriichen abzuwarten, um
Belege fiir eine Schutzrechtsverletzung bei Betriebsfortfiih-
rung durch den Insolvenzverwalter zu erlangen und so die
Wiederholungsgefahr nachweisen zu kénnen.

Schadensersatzanspriiche sollten vor Klageerhebung
immer zur Insolvenztabelle angemeldet werden. Erst wenn
der Insolvenzverwalter die Anmeldung bestreitet, sollten
die betroffenen Anspriiche im Rahmen eines Verletzungs-
verfahrens verfolgt werden. Die Anmeldung von Schadens-
ersatzanspriichen ist fiir den Schutzrechtsinhaber grund-
satzlich vorteilhaft, da sie die Verjadhrung hemmt.

Verletzungshandlungen nach Eréffnung des Insolvenz-
verfahrens begriinden Schadensersatzforderungen gegen
die Masse und ggf. gegen den Insolvenzverwalter person-
lich. Vor Fortfiihrung 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 tliber das Vermogen des Patentverletzers nach Kla-
geeinreichung das Insolvenzverfahren eroffnet, wird das
Verletzungsverfahren zunachst 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-
spriiche gelten die obigen Ausfiihrungen entsprechend. Das
heifdt, dass ihre Geltendmachung nur dann erfolgverspre-
chend ist, wenn sich fiir die Person des Insolvenzverwalters
eine Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr nachwei-
sen lasst. Die Geltendmachung der Unterlassungsanspriiche
auch weiterhin gegen den urspriinglich beklagten Patent-
verletzer kommt nicht in Betracht.

Praxishinweis

Ob sich eine Wiederholungsgefahr fiir den Insol-
venzverwalter nachweisen ldsst, sollte in jedem
Fall sorgfiltig gepriift werden. Fiihrt er z.B. den
Betrieb fort und vertreibt auch weiterhin die
schutzrechtsverletzenden Produkte, weil er die
Schutzrechtslage nicht kannte oder verkannt
hat, wiirde dies fiir 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 fir insolvenzfest zu halten, wenn die
gegenseitigen Leistungspflichten vollstindig erbracht sind.
Dies betrifft insbesondere die in der Praxis haufigen Falle
von Lizenzeinrdumungen gegen Einmalzahlungen. Die Be-
handlung von Nebenpflichten, beispielsweise Aufrechter-
haltungs- oder Unterstiitzungspflichten des Rechtsinha-
bers, ist noch ungeklart.

Der Bestand von Lizenzen in der Insolvenz kann erhebli-
chen Einfluss auf die Werthaltigkeit von Schutzrechten ha-
ben. Ein nicht auslizenziertes Schutzrecht kann fiir einen
Erwerber von grofiem Interesse sein, wenn eine hohe Nach-
frage potentieller Lizenznehmer besteht. Besteht hingegen
fiir ein Schutzrecht eine grofde Anzahl vorab bezahlter Li-
zenzen, ist die weitere wirtschaftliche Verwertbarkeit des
Schutzrechts fragwiirdig. Der Wert des Schutzrechts ist ge-
schmalert. Dies gilt allerdings nur, wenn die Lizenz als in-
solvenzfest anzusehen ist, was wiederum genauer rechtli-
cher Priifung bedarf.

/7 /7 /7
0’0 0’0 0’0
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¢ Auch beim Erwerb von technischen Schutzrechten
aus einer Insolvenz sollte das Hauptaugenmerk der
Priifung auf der Rechtsinhaberschaft und der
Rechtsbestiandigkeit der betroffenen Schutzrechte
liegen.

+ Vor dem Erwerb von Diensterfindungen aus der In-
solvenzmasse sollte der Umfang ggf. bestehender
Vergilitungsanspriiche von Arbeitnehmererfindern
sorgfaltig gepriift werden.

+» Sollte iiber das Vermogen des Patentverletzers das
Insolvenzverfahren eroffnet worden sein, kann es
gleichwohl sinnvoll sein, die Patentverletzung zu
verfolgen und etwaige Anspriiche insbesondere ge-
gen den Insolvenzverwalter geltend zu machen.
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Checkliste fiir Patent-DD

0. Vorfragen

Identifizieren des Priifungsumfangs

Variante 1 (Regelfall):

Bibliographischen Daten der im VDR genannten
registrierten Schutzrechte lberpriifen. -Regis-
terstdnde abfragen; Lizenzvertrage (oberflach-
lich) durchsehen.

- Level 1l

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

Zusatzlich zu Variante 1: Erfolgsaussichten lau-
fender Erteilungsverfahren anhand der Ertei-
lungsakten (oberflachlich) priifen; Dokumenta-
tion zu Arbeitnehmererfindungen detailliert
liberprifen.

- Level 2
Variante 3 (nur, wenn ausdriicklich vom poten-
tiellen Erwerber gefordert):

Zusatzlich zu Varianten 1 und 2: Validitat bereits
erteilter Schutzrechte iiberpriifen, weitere re-
gistrierte Schutzrechten identifizieren

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

1.1

Soweit (noch) nicht vorhanden: Verkaufer 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 Verfiligung 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):

e Jurisdiction

e Application No.
e Application Date
e Patent No.

e Date of Grant

e Expiry Date

e Registered Owner

Hilfreich waren zudem (optionale Daten):
o Title of the Patent or Patent Application
e Publication No. of the Patent Application
e Application No. of the Priority

e Application Date of the Priority

e Due Date for Payment of Fees
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Bei sehr grofien Schutzrechtsportfolios:

e Die fiir den potentiellen Erwerber relevanten
Technologien identifizieren.

e Weitere Uberpriifung auf die entsprechenden
Schutzrechte konzentrieren.

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

1.2 Die zur Verfiigung 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 Verfiigung gestellten Daten zuséatzlich mit

den entsprechenden Informationen in dennatio-
nalen Registern abgleichen.

Erforderliche Korrekturen vornehmen.

1.4 Noch fehlende bibliographische Daten einfiigen
(vgl. 1.1 oben).
Es sollten jedenfalls die notwendigen Daten auf-
gefiihrt 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 o6ffentlich
einsehbaren Registern und Datenbanken identifi-
zieren.
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1.7 Erfragen, ob

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

e alle notwendigen Ubertragungsschritte bei
auslandischen Arbeitnehmererfindungen
durchgefiihrt worden sind.

1.8 Erfragen, ob Vergiitungsanspriiche auf Seiten von
Arbeitnehmererfindern bestehen kdnnten.

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

1.10 Hinweise auf in Kiirze anfallende Verlangerungs-
gebiihren aufnehmen

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

1.12 Bei kiirzlich eingereichten Patentanmeldungen, die
noch nicht veroffentlicht 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-
tatsanalysen, Verletzungsgutachten etc. anfor-
dern.
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1.14 Vorliegende Lizenzvertrage priifen bzw. Lizenz-
vertrage anfordern, an denen Zielgesellschaften
partizipieren. Besonders priifungsrelevant:

e Zielgesellschaft ist Lizenznehmerin: Bleibt
Vertrag bei Unternehmensverdufierung beste-
hen?

o  Grundsatzliche Wirksamkeit
o Laufzeit

o  Kindigungsmoglichkeit

o Lizenzgebiihren.

o Zielgesellschaft ist Lizenzgeberin: Sollte und
konnte Erwerberin sich vom Vertrag losen?

o  Exklusivlizenzvereinbarungen
o Auffallig niedrige Lizenzgebiihren

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

2.1

Vorlage von Vertragen/Abtretungserklarungen
anfordern, wenn Registerinhalt der Behauptung
des Verkaufers, er sei Inhaber eines Patents/einer
Patentanmeldung, widerspricht. Haufige Konstel-
lationen:

e Patentgemeinschaft, z.B. Unternehmen und
Hochschule

¢ Erfindergemeinschaften

2.2

Detaillierte Untersuchung der ArbnErf-Dokumen-
tation

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

e Sind Vergiitungsvereinbarungen wirksam o-
der bestehen Anhaltspunkte fiir Unbilligkeit?

2.3

Anforderung von Verfahrensunterlagen und Ab-
fragen des Verfahrensstatus von

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

¢ Dbei Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren ge-
gen bereits erteilte Patente,

wenn nicht aus offentlich einsehbaren Regis-
tern/Datenbanken ersichtlich.
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2.4 Erfolgsaussichten der Patentanmeldung (ober-
flachlich) beurteilen, insbesondere anhand der 6f-
fentlich einsehbaren oder von der Zielgesellschaft
zur Verfligung gestellten Erteilungsakten.

2.5 Uberpriifen, ob Anspriiche der Patentanmeldung
bzw. des erteilten Patents mit einer ggfs. in An-
spruch genommenen Prioritit inhaltlich iiberein-
stimmen.

2.6 Uberpriifen, ob es nicht in der Liste aufgefiihrte
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, Validititsanalysen,
Verletzungsgutachten (oberflachlich) auswerten.
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3. Level 3 (grds. nicht erforderlich und nur mit ex-
terner Hilfe umsetzbar)

3.1 Rechtsbestindigkeit der bereits erteilten Patente
tiberprifen.

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

3.3 Werthaltigkeit des Patents priifen, d.h. Schutzbe-
reich des Patentanspruchs dahingehend iiberprii-
fen, ob Nutzung der geschiitzten Technologie
ohne weiteres auch durch eine alternative Pro-
dukt-/Verfahrensausgestaltung erreicht werden
kann, die nicht vom Patentanspruch umfasstist.

3.4 Uberpriifen, ob die Nichtigkeitsgriinde, die zur
Nichtigkeit der Patentfamilienmitglieder gefiihrt
haben (vgl. 2.5), auch fiir die verwandten Paten-
ten bzw. Patentanmeldung, die Gegenstand der
Ubertragung sind, gefihrlich sein kénnen.

7 7 7
0.0 0.0 0.0
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