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Abstract

In unserer wissensbasierten Gesellschaft gewinnt Geistiges Eigentum zunehmend an
Bedeutung. Als Geistiges Eigentum bezeichnet man z.B. Patente, Marken und Ge-
schmacksmuster. Bei Unternehmenstransaktionen wird diesen haufig wenig Aufmerk-
samkeit gewidmet, obwohl sie einen groBen Wert besitzen kénnen. Diese Arbeit unter-
sucht die Bedeutung von Geistigem Eigentum fir Erwerber und VerauBerer bei einer Un-
ternehmenstransaktion. Sie analysiert die theoretischen Grundlagen und die Handlungs-
maoglichkeiten der beiden Parteien in folgenden Bereichen:

« Schutz
«  Uberprifung
« Planung

« Bewertung

- Ubertragung

« Haftung

« Bilanzierung
Die Untersuchung zeigt, dass die Interessen von VerauBerer und Erwerber anfangs ge-
gensatzlich sind und sich im Laufe des Prozesses verandern. Fir den Verkaufer ist zu
Beginn der Transaktion und wahrend der Due Diligence vor allem der Schutz des Geisti-
gen Eigentums wichtig. Um Informationsmissbrauch zu verhindern, muss er frihzeitig
SicherheitsmaBnahmen treffen. Daneben mdchte er eine umfassende und langfristige
Haftung vermeiden. Der Erwerber prift die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte der
Immaterialgter, um Risiken zu minimieren. Bestehende Lizenzen schranken ihn z.B. in
der Nutzung einzelner Rechte ein. Der Umgang mit dem Geistigen Eigentum ist fir den
Kaufer insbesondere zum Ende des Prozesses wichtig. Er will die vollstandige Ubertra-
gung aller ImmaterialgUter sicherstellen und den VerduBerer zu einer langfristigen Haf-
tung verpflichten. Nach Abschluss der Transaktion muss er je nach Erwerbsumfang die
einzelnen Rechte, die Beteiligung oder das gesamte Unternehmen bilanzieren.

Bei einer Unternehmenstransaktion sollten die Parteien dem Geistigen Eigentum der Ziel-
gesellschaft daher einen speziellen Aufgabenbereich zuweisen. lhre Interessen lassen
sich nur dann angemessen berlcksichtigen, wenn sie schon zu Beginn des Prozesses
geeignete Vorkehrungen treffen und ggf. Spezialisten zur Beratung hinzuziehen.
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A. Einleitung

l. Bedeutung von Geistigem Eigentum

Geistiges Eigentum hat eine groBe Bedeutung. Innovationen spielen insbesondere in
Branchen mit hoher Forschungs- und Entwicklungstatigkeit eine wichtige Rolle. In der
deutschen Industrie sind diese Wirtschaftszweige in den letzten Jahren der wesentliche
Trager des Produktionswachstums gewesen.' Wahrend die Produktion in F&E-intensiven
Branchen von 1995 bis 2005 um 43% stieg, konnten die Ubrigen Branchen nur einen Zu-
wachs von 6% verzeichnen. AuBerdem erhdhte sich der Anteil der forschungsintensiven
Industriezweige an der industriellen Gesamtproduktion von 43% im Jahr 1993 auf ca. 52%
im Jahr 2005. Diese Entwicklung wird durch den Ubergang von der Produktions- zur Wis-
sensgesellschaft zusatzlich verstarkt.

Far Unternehmen wird Geistiges Eigentum ebenfalls immer wichtiger. In einer Studie der
Wirtschaftsberatung PriceWaterhouseCoopers sahen mehr als die Hélfte der Befragten in
Innovationen den bedeutendsten Erfolgstreiber ihres Unternehmens.? Die Abschatzung
des direkten Einflusses von Innovationen auf das Unternehmensergebnis bestatigt dies:
innovative Produkte generieren 66% der Umséatze und 60% der Gewinne. PriceWater-
houseCoopers hat auBerdem herausgefunden, dass patentreiche Firmen einen hdheren
Umsatz erzielen als Wettbewerber mit wenigen Patenten.® Die zunehmende Bedeutung
von Immaterialgttern findet auch an den Kapitalméarkten Beachtung. Wahrend die Unter-
nehmensbewertung vor drei Jahrzehnten fast ausschlieBlich materielle Vermdgenswerte
berlicksichtigte, bestimmen Immaterialgtiter den Marktwert bérsennotierter Unternehmen
heute mindestens zur Halfte. Der Wert vieler Firmen wird fast ausschlieBlich durch den
Bekanntheitsgrad ihrer Marke oder durch ihren Kundenstamm begriindet.*

Entscheidende Wettbewerbsvorteile lassen sich heute fast nur noch durch Innovationen
erzielen. Wahrend ein Produkt vor hundert Jahren ausschlieBlich aus materiellen Kompo-
nenten bestand, betragt der Know-How-Anteil daran heute bis zu 60%.° Dementspre-
chend hoch ist auch die Bedeutung des zugrundeliegenden Wissens. Geistiges Eigentum
kann dem Unternehmen z.B. eine hohe Gewinnmarge ermdglichen. Weil Know-How oder

Siehe dazu die Studie des Bundesministerium fiir Bildung und Forschung (2007), S. 29-30.
2 vVgl. PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 11.

Siehe zur Bedeutung von immateriellen Vermdgensgegenstanden flir Unternehmen PriceWaterhouse-
Coopers (2008), S. 8.

So z.B. bei Google oder Facebook.
®  Vgl. PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 29.



gewerbliche Schutzrechte die Konkurrenz an der Herstellung gleicher oder &hnlicher Pro-
dukte hindern, sichern sie auBerdem die Marktstellung des Inhabers.

Immer haufiger liegt die Motivation fir eine Unternehmenstransaktion darin, das Geistige
Eigentum des Zielobjekts zu erwerben.® Dabei spielen insbesondere herausragende
Technologien und bekannte Marken eine wichtige Rolle. Weil die Entwicklung von Imma-
terialgUtern langwierig und teuer sein kann, ist es flr ein Unternehmen oft einfacher, diese
zu akquirieren. Ein separater Erwerb ist aber nicht immer mdglich. Start-Ups in Technolo-
giebranchen arbeiten z.B. haufig an einer einzigen Innovation. Auch bekannte Marken
mochte der Eigentimer meist nicht ohne das Unternehmen verkaufen, weil er seine Pro-
dukte anderenfalls vielleicht nicht so gut verkaufen kann. Der Interessent muss dann das
ganze Unternehmen erwerben. Durch die Akquisition kann er zudem schneller wachsen
als es ihm bei eigener Entwicklung méglich wéare. Besonders in Branchen mit sehr kurzen
Produktlebenszyklen kann sie entscheidende Wettbewerbsvorteile schaffen und moglich-
erweise das Uberleben des Erwerbers sichern, wenn ein Konkurrent mit der Technologie
anderenfalls erhebliche Marktanteile gewinnen wirde oder der Kaufer selbst nicht in der
Lage ist, wettbewerbsfahige Techniken in kurzer Zeit zu entwickeln.

® Vgl. dazu Bryer/Lebson (2003), S. 1.



1. Gegenstand und Struktur der Arbeit

Die Arbeit untersucht, wie Erwerber und VerduBerer bei einer Unternehmenstransaktion
mit Geistigem Eigentum umgehen. Dabei wird anhand von sieben Themen erértert, wel-
chen Stellenwert Geistiges Eigentum fur die Parteien besitzt, welche Interessen und Ver-
pflichtungen sie haben und welche Handlungsmdéglichkeiten bestehen. Folgende Themen
sind Gegenstand der Analyse:

« Schutz
«  Uberprifung
» Planung

« Bewertung

«  Ubertragung

« Haftung

« Bilanzierung
Die Themen sind in chronologischer Reihenfolge nach dem Ablauf einer Unternehmens-
verauBerung gegliedert. Fir die beiden Parteien sind sie jeweils unterschiedlich wichtig.
Zu Beginn des Prozesses und wahrend der Due Diligence steht fir den Verkaufer der
Schutz des Geistigen Eigentums im Vordergrund. Der Erwerber erhalt mit dem Zugang
zum Datenraum eine detaillierte Ubersicht Giber die Immaterialgtiter. Er kann dann mit der
Uberpriifung, Planung und Bewertung beginnen. Der VerduBerer unterstiitzt ihn dabei,
weil er das Unternehmen bestméglich prasentieren méchte um einen hohen Verkaufs-
preis zu erzielen. Nach der Vertragsunterzeichnung miissen beide Parteien an der Uber-
tragung des Geistigen Eigentums mitwirken. Eine Regelung der Haftung ist sowohl fir
den Erwerber als auch fir den VerauBerer wichtig. Ohne individualvertragliche Vereinba-
rungen ergeben sich die Anspriche des Erwerbers aus den gesetzlichen Regelungen.
Wenn der Kaufer das Unternehmen integriert, muss er je nach Erwerbsumfang die einzel-
nen Immaterialguter, die Beteiligung oder das ganze Unternehmen bilanzieren.

Die sieben Themen sind gréBtenteils einheitlich gegliedert. Das erste Kapitel erértert die
Interessenlage von Erwerber und VerauBerer. Der nachfolgende Teil analysiert die theo-
retischen Grundlagen und die Handlungsmdglichkeiten. AnschlieBend folgt eine Be-
schreibung ausgewahlter Immaterialgtterrechte. Den Abschluss bildet die Zusammenfas-
sung der Untersuchungsergebnisse.



[I. Einschrankung des Geltungsbereichs

Die Arbeit erértert die deutsche Rechtslage flr Kapitalgesellschaften. Nach dem Territo-
rialitatsprinzip richten sich Voraussetzungen und Inhalt des ImmaterialgUterschutzes aber
nach dem Recht des jeweiligen Schutzlandes. Die Parteien missen daher auch bei
Transaktionen in Deutschland auslédndisches Recht beachten, wenn Schutzrechte in an-
deren Landern existieren.

Die Themen sind in chronologischer Reihenfolge gegliedert und orientieren sich an einem
Verkaufsprozess mit idealtypischem Ablauf. In der Praxis werden die Phasen haufig paral-
lel abgewickelt und einzelne Vorgange Ubersprungen. Das Vorgehen bei Fusionen, Joint
Ventures oder anderen Unternehmenszusammenschlissen ist nicht Teil dieser Untersu-
chung. Die Ausfihrungen sind jedoch gréBtenteils Ubertragbar.

Die praktische Anwendung der Ergebnisse erfolgt am Beispiel von Patent, Geschmacks-
muster, Marke, Domain und Know-How. Andere Rechte werden nicht behandelt, weil sie
entweder konzeptionelle Ahnlichkeiten aufweisen (z.B. Gebrauchsmuster, Sortenschutz-
recht) oder in der Praxis wenig relevant sind (z.B. Halbleiterschutzrecht)’. Auf das Urhe-
berrecht wird aufgrund struktureller Unterschiede nicht eingegangen.

Die Untersuchung ist nicht abschlieBend. Neben den analysierten Themen existieren bei
Unternehmenstransaktionen weitere Bereiche, fir die Geistiges Eigentum von Bedeutung
ist. Besondere Aufmerksamkeit sollten die Parteien z.B. der Fusionskontrolle widmen, weil
dem geplanten Zusammenschluss kartellrechtliche Verbote entgegenstehen kdnnen.

" Im Jahr 2009 wurden nur 4 Topografien beim DPMA angemeldet, 2010 gingen keine Neuanmeldungen

ein. Vgl. Deutsches Patent- und Markenamt (2009), S. 19; Deutsches Patent- und Markenamt (2010), S. 21.



B. Definitionen

l. Geistiges Eigentum

1. Definition

Geistiges Eigentum ist das ausschlieBliche Recht an einem immateriellen Gut. Mit dem
Ausdruck geistig erfolgt eine Abgrenzung zum Eigentum an kérperlichen Gegenstanden.®
Immaterielle Glter entstehen durch eine gedanklich-schdpferische Leistung und sind stets
unkérperlich. Sie werden haufig in Zeichnungen, Beschreibungen, Modellen oder Mustern
dargestellt, die aber nur Tréger der verkdrperten Idee sind.’ Das Eigentumsrecht ist ein
absolutes, gegen jedermann wirkendes Herrschaftsrecht, das dem Inhaber sowohl ein
Nutzungsrecht als auch ein Ausschlussrecht gegenlber anderen gewéhrt, § 903 BGB.

2. Geistiges Eigentum als Rechtsbegriff

Wahrend Intellectual Property (IP) in England und den USA'™ oder Propriété Intellectuel-
le"" in Frankreich gangige Begriffe sind, ist die Bezeichnung Geistiges Eigentum in der
deutschen Literatur umstritten. Die Kritik richtet sich u.a. gegen die Verwendung des Ei-
gentumsbegriffs. Dieser bezieht sich gem. § 903 BGB auf Sachen, die nach § 90 BGB
kérperliche Gegenstande sind. Der Begriff Geistiges Eigentum stellt folglich eine falsche
Analogie zum Sacheigentum her.'? Alternativ verwendet man daher oft den von Kohler

gepragten Ausdruck Immaterialgiiterrecht.’

Allerdings schlieBen die Regelungen der
§§ 903 ff. BGB nicht aus, ,daB es daneben nicht auch ein Eigentum an Immaterialgltern
geben kann“."* AuBerdem stellt J&dnich in seiner Habilitation fest, dass die Gemeinsam-
keiten zwischen dem absoluten Recht an Sachen und dem absoluten Recht an Immateri-

alglitern gegeniiber den Unterschieden iiberwiegen.'

Daneben kritisieren einige Autoren die Verwendung des Ausdrucks Geistiges Eigentum
als einheitlichen Uberbegriff fiir unterschiedliche Rechtsgebiete.'® Wahrend das Urheber-
recht z.B. eine persénlichkeitsrechtliche und eine vermdégensrechtliche Komponente be-

Zur Begriffsdefinition siehe Peukert in Basedow/Hopt/Zimmermann (2009), S. 648.
® vgl. Brugger (1968), S. 1.

1% Siehe dazu z.B. Beier (1990), S. 677; Bryer/Simensky (2002), Titel.

"' vgl. Ahrens (2006), S. 619; Gétting (2006), S. 354.

12 S0 z.B. Kohler (1880), S. 130; Rehbinder (2006), S. 41; Rigamonti (2001), S. 145.
'3 vgl. Kohler (1880), S. 130.

*" Ohly (2003), S. 547.

'® Hierzu ausfihrlich Janich (2002), S. 349.

'® S0 z.B. Rehbinder (2006), S. 14 und 41.



sitzt, § 11 UrhG, sind die anderen Rechte dem Vermdgensrecht zuzuordnen.'” Weitere
Unterschiede bestehen bei der Ubertragbarkeit und Laufzeit. Als Gegenargument kann
auch hier auf die gemeinsame Struktur hingewiesen werden, denn es handelt ,sich um
absolute Rechte an unkérperlichen Gegenstanden, die in ahnlicher Weise durch Lizenzer-
teilung verwertet werden kdnnen, die vergleichbaren Schranken unterliegen und die durch
ahnliche zivil- wie strafrechtliche Sanktionen geschiitzt sind.“’® Fiir Ahrens ist es denk-
bar, die Rechte des Geistigen Eigentums in einem Gesetzbuch zusammenzufassen.'
Eine einheitliche Gesetzgebung ist zwar wiinschenswert, aber nicht dringend erforderlich.

Kritiker beanstanden dariiber hinaus die Verwurzelung der Lehre vom Geistigen Eigentum
im Naturrecht. Dieses stitzt sich auf die Eigentumstheorie John Lockes, der zufolge
jedem Menschen das Ergebnis seiner Arbeit als Eigentum zusteht.”® Die zugrunde liegen-
de naturrechtliche Theorie basiert auf einer angreifbaren Argumentation und vertritt intuiti-
ve Gerechtigkeitsvorstellungen.?’ Dem Schutzinteresse des Rechtsinhabers wird Vorrang
gegenlber dem Allgemeininteresse gegeben. Das Argument der subjektiven Gerechtig-
keit kann nicht komplett abgewiesen werden, weil Immaterialglterrechte nicht jede geisti-
ge Leistung schitzen. Allerdings fordert die Existenz von gesetzlichen Schutzmdglichkei-
ten auch Innovation und schopferische Kreativitat und dient damit der Allgemeinheit. Die
unterschiedliche Laufzeit der einzelnen Rechte tragt auBerdem der sorgfaltigen Abwa-
gung zwischen Einzel- und Allgemeininteresse Rechnung.

3. Kategorisierung

Geistiges Eigentum umfasst alle Rechte zum Schutz immaterieller Giiter. Dazu z&hlen der
gewerbliche Rechtsschutz und das Urheberrecht.?? Analog wird oft der Ausdruck Schutz-
rechte verwendet. In der Literatur finden sich daneben weitere Kategorisierungen. Haufig
wird nach der Mdglichkeit der amtlichen Erfassung in registrierte (auch Registerrechte)
und nicht registrierte Rechte (auch registerlich nicht erfasste Rechte) unterteilt.?® Nach
dem technischen Charakter des Schutzobjekts ist zudem eine Unterscheidung in techni-
sche (z.B. Patent) und nichttechnische Rechte (z.B. Geschmacksmuster) maglich.*

Mit Ausnahme des Erfinderpersénlichkeitsrechts beim Patent.

'®  Ohly (2003), S. 550.

' Hierzu ausfihrlich Ahrens (2006), S. 624.

2 vgl. Locke (1967), S. 218.

2 Fir eine ausfihrliche Diskussion des Einwands vgl. Ohly (2003), S. 548.

2 7ur Definition z.B. Ahrens (2006), S. 617; Beier (1990), S. 677; Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn.
2; Gotting (2006), S. 354; Rudo in Hettler/Stratz/Hortnagl (2004), § 8 Rn. 1; Ohly (2003), S. 546;.

% Siehe dazu z.B. Donle (1997), S. 74-75; Goddar (1995), 358-359; Thiel (2008), S. 11.
2 vgl. Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 270.



4. Besonderheiten

Zwischen Sachenrecht und ImmaterialgUterrecht lassen sich viele Gemeinsamkeiten fest-
stellen, z.B. Gewahrung eines absoluten Rechts, Typenzwang, Trennungs- und Abstrakti-
onsprinzip.? Eine Beschreibung der Unterschiede macht jedoch deutlich, warum die Par-
teien Geistigem Eigentum in einem so komplexen und auf Vertraulichkeit basierenden
Prozess wie einer UnternehmensverduBerung besondere Beachtung schenken missen.

Ein Immaterialgiterrecht schitzt ein geistiges Gut, aber nicht jedes geistige Gut wird
durch ein Immaterialgiterrecht geschitzt. Geistige Leistungen bleiben bei zu geringer
Erfindungs- oder Schépfungshéhe oder nach Ende ihrer Schutzdauer frei. Herrenlose
Gegenstande kénnen dagegen jederzeit wieder Gegenstand des Eigentumsrechts wer-
den. Weil auf geistige Guter leichter zugegriffen werden kann als auf kérperliche Gegen-
stédnde, missen grundsatzlich andere Anforderungen als an den Schutz von Sacheigen-
tum gestellt werden. Ein Missbrauch wird haufig nicht sofort entdeckt. Dagegen fallt es
normalerweise relativ schnell auf, wenn eine Produktionsmaschine fehlt. Der VerauBerer
muss daher genau abwagen, ob er dem Erwerber geheimes Wissen offenbart, das nicht
durch ein Registerrecht geschitzt ist. Aber auch flir amtliche Schutzrechte sollte er spezi-
ell zu Beginn einer Transaktion Schutzvorkehrungen treffen, weil die gesetzlichen Rege-
lungen auf einer nachtraglichen Haftungsandrohung basieren.

Wahrend kérperliche Gegenstande nicht verfallen oder verjahren, ist der Schutz Geistigen
Eigentums in der Regel zeitlich begrenzt und hangt meist von der Zahlung einer regelma-
Bigen Geblihr ab. Im gewerblichen Rechtsschutz entstehen Rechte nicht durch die
Schdépfung allein sondern erst mit Hilfe des staatlichen Behdrdenapparates. Daher ist der
Eigentumsnachweis nicht so einfach zu fiinren wie im Sachenrecht.?® Im Gegensatz zu
Sacheigentum sind ImmaterialgUter ubiquitar (allgegenwaértig) und kénnen mehreren
Rechtsordnungen unterliegen. Nach dem Territorialitatsprinzip ist in jedem Land eine An-
meldung erforderlich, in dem eine Schutzwirkung erzeugt werden soll. Sacheigentum hat
dagegen internationale Wirkung. Geistiges Eigentum wird durch die jeweiligen Gesetze
geschitzt. Das Sachenrecht findet keine Anwendung. Es bezieht sich auf ein Objekt: kor-
perliche Gegensténde. Im Unterschied dazu gibt es im Immaterialgtterrecht verschiedene
Arten von Schutzobjekten. Unter Umstédnden Uberschneiden sich mehrere Rechte, was
nicht selten zu einer komplizierten Rechtslage fiihrt.*” Bei einer Unternehmenstransaktion
ist Geistiges Eigentum flir den Erwerber deswegen schwerer zu priifen als Sacheigentum.
AuBerdem muss er beachten, dass nicht alle Immaterialglterrechte tbertragbar sind. Das
Erfinderpersdnlichkeitsrecht ist z.B. allein dem Erfinder vorbehalten.

% Hierzu ausfiihrlich Janich (2002), S. 185ff. Zu den genannten Beispielen: S. 198, S. 234, S. 264.
% vgl. Brugger (1968), S. 1.

¥ S0 z.B. beim Geschmacksmuster, das haufig auch urheberrechtlich geschiitzt ist.



Wahrend Sacheigentum das Marktgeschehen i.d.R. nicht beeinflusst, engt ein groBer
Schutzumfang den Handlungsspielraum anderer Teilnehmer ein. Das wird besonders bei
sogenannten Sperr- oder Blockade-Patenten deutlich. Der Patentinhaber verwertet diese
nicht selbst, sondern nutzt sie, um Konkurrenten den Zugang zu einem Markt zu versper-
ren.®® Bei einem Unternehmenserwerb sollte der K&ufer daher auch priifen, ob Rechte
Dritter dem Betrieb entgegenstehen. Daftr kann er z.B. die Registerrechte der Konkurren-
ten Uber 6ffentlich zugangliche Datenbanken ermitteln. Auch ein Patentinhaber kann u.U.
nicht frei Gber das Patent entscheiden. Wenn zur Einhaltung einer Industrienorm die Nut-
zung eines Schutzrechts erforderlich ist, dann darf der Inhaber andere Teilnehmer nicht
vom Markt ausschlieBen. Um einen funktionierenden Wettbewerb zu erhalten, besteht
anderenfalls ein &ffentliches Interesse an der Erteilung einer Zwangslizenz.

Die Ertrage und der Nutzen von Sacheigentum kénnen meist mit einer hinreichenden Ge-
nauigkeit vorausgesagt werden. Immaterialgiter sind dagegen haufig mit hoher Pla-

nungsunsicherheit behaftet. Sie besitzen dafiir aber ein groBes Potenzial.”®

Nachteilig
kann sich jedoch die teure und langwierige Entwicklung auswirken. F&E-Abteilungen
brauchen oft Jahre, um eine Innovation zur Marktreife zu bringen. Bei Unternehmensak-
quisitionen spielt der Erwerb von Technologie deshalb oft eine entscheidende Rolle. Je
junger das Immaterialgut ist, desto schwerer ist es flir den Kaufer, kiinftige Ertrage zu

prognostizieren und eine Bewertung vorzunehmen.

Geistiges Eigentum ist auBerdem nicht-rivalisierend, d.h. es kann unbegrenzt geteilt und
multipliziert werden.*® Erst die Zuweisung von absoluten Rechten schlieBt andere von der
Nutzung aus. Wahrend Immaterialgtter an verschiedenen Orten von beliebig vielen Per-
sonen gleichzeitig genutzt werden kdénnen, ist der Gebrauch kérperlicher Gegenstande
dauerhaft limitiert. FUr den Erwerber kénnen sich dadurch Synergien ergeben, wenn er
z.B. ein Produktionsverfahren auch im eigenen Betrieb anwenden kann.

5. Ausgewahlte ImmaterialgUter

a. Patent

Ein Patent schitzt gem. § 1 Abs. 1 PatG technische Erfindungen, die neu und gewerblich
anwendbar sind. Eine Erfindung ist eine Lehre zum praktischen Handeln. Sie ist von der
Entdeckung abzugrenzen, § 1 Abs. 3 Nr. 1 PatG, die lediglich Erkenntnisse tber Funkti-
onsweisen von Vorhandenem liefert. Fir den Patentschutz ist eine gewisse Erfindungs-
héhe erforderlich. Die Erfindung darf sich fir einen durchschnittichen Fachmann nicht in
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben, § 4 Satz 1 PatG. Ein Patent

% Vgl. Grimpe (2009), S. 4.
2 Vgl. Lamb in Bryer/Simensky (2002), S. 2.31.
80 vgl. Lamb in Bryer/Simensky (2002), S. 2.30.



kann entweder als Erzeugnis- oder als Verfahrenspatent beantragt und erteilt werden, § 9
Satz 2 Nr. 1 und 2 PatG. Computerprogramme sind in der Regel von der Patentierung
ausgeschlossen, § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG. Laut BGH kdénnen sie aber patentfahig sein, wenn
sie ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln I6sen.®’ Das Thema Soft-
warepatentierung ist allerdings umstritten.

Ein Patent muss beim Patentamt angemeldet werden, § 34 Abs. 1 PatG. Das Amt prift
gem. § 44 Abs. 1 PatG die formellen und materiellen Voraussetzungen. Die Anmeldung
gewahrt jedoch noch keine Ausschlussrechte, sondern sichert lediglich den Vorrang vor
spateren Anmeldungen durch Dritte, § 40 Abs. 1 PatG. Nach Einverstandniserklarung des
Anmelders und Nennung des Erfinders, § 31 Abs. 2 Nr. 1 PatG, oder 18 Monate nach
dem Anmeldetag, § 31 Abs. 2 Nr. 2 PatG, erfolgt die Offenlegung der Unterlagen. Wenn
alle Anforderungen erflllt sind, beschlieBt die Prifstelle gem. § 49 Abs. 1 PatG die Ertei-
lung des Patents. Das Patentamt publiziert diese im Patentblatt, § 58 Abs. 1 Satz 1 PatG.
Gleichzeitig veroffentlicht es die Patentschrift, § 58 Abs. 1 Satz 2 PatG. Die gesetzliche
Schutzwirkung tritt mit der Verdffentlichung im Patentblatt ein, § 58 Abs. 1 Satz 3 PatG.

Die maximale Laufzeit betrégt 20 Jahre ab dem Anmeldetag, § 16 Abs. 1 Satz 1 PatG. Ab
dem dritten Jahr ist gem. § 17 Abs. 1 PatG eine jahrliche Gebuhr zu entrichten.

b. Geschmacksmuster

Ein Geschmacksmuster schiitzt industrielles Design, das neu ist und eine Eigenart besitzt,
§ 2 Abs. 1 GeschmMG.* Die Erscheinungsform kann zwei- oder dreidimensional sein und
ein ganzes Erzeugnis oder einen Teil davon betreffen. Sie darf aber nicht durch die tech-
nische Funktion des Gegenstands bedingt sein, § 3 Abs. 1 Nr. 1 GeschmMG.

Die Anmeldung ist gem. § 11 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) einzureichen. Das Amt prift nur die formellen Eintragungskriterien,
§ 16 Abs. 1 GeschmMG, und nicht die materiellen Schutzvoraussetzungen. Die Eintra-
gung wird im Geschmacksmusterblatt veréffentlicht, § 20 Satz 1 GeschmMG.

Die Schutzwirkung beginnt mit der Eintragung, § 27 Abs. 1 GeschmMG, und besteht zu-
nachst fir finf Jahre. Sie kann durch die Zahlung einer jahrlichen Geblihr ab dem sechs-
ten Jahr bis auf 25 Jahre verlangert werden, § 28 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG.

C. Marke

Eine Marke schitzt gem. § 3 Abs. 1 MarkenG jede Art von Zeichen, das dazu geeignet ist,
Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu

¥ BGH-Beschluss vom 22.04.2010, Dynamische Dokumentengenerierung, GRUR 2010, S.613; BGH-Urteil
vom 04.02.1992, Tauchcomputer, GRUR 1992, S. 430; CR 1992, S. 600ff.

% Industrielles Design kann z.B. an dem Produkt, der Ausstattung oder der Verpackung erkennbar sein.



unterscheiden. Als Marke kénnen z.B. Wortmarken, Bildmarken, Hérzeichen, Farbomarken
oder Tastmarken geschutzt sein. Zeichen, die durch die Art des Produkts bedingt sind, § 3
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind,
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, werden nicht als Marke zugelassen.

Markenschutz entsteht auf zwei Wegen: durch Eintragung beim DPMA, § 4 Nr. 1 Mar-
kenG, oder durch intensive Benutzung im Geschéftsverkehr, wenn das Zeichen dadurch
als Marke Verkehrsgeltung erwirbt, § 4 Nr. 2 MarkenG. Sogenannte notorisch bekannte
Marken genieBen gem. § 10 Abs. 1 MarkenG auch ohne Anmeldung eine Schutzwirkung.
Die Anmeldung muss die Erfordernisse des § 32 MarkenG erflillen. Sie muss u.a. ein
Verzeichnis der Waren- oder Dienstleistungen enthalten, fir die die Eintragung beantragt
wird. Das DPMA prift die formellen Voraussetzungen und das Vorliegen absoluter
Schutzhindernisse, § 37 Abs. 1 MarkenG. Es ermittelt jedoch nicht, ob relative Schutzhin-
dernisse bestehen, § 9 MarkenG. Wenn alle Anforderungen erflllt sind, tragt das DPMA
die Marke in das Register ein und verdffentlicht die Eintragung, § 41 MarkenG. Die
Schutzwirkung der eingetragenen Marke beginnt mit der Eintragung, § 4 Nr. 1 MarkenG.

Die Schutzdauer betragt zehn Jahre, § 47 Abs. 1 MarkenG, und kann gegen Bezahlung
einer Geblihr jeweils um weitere zehn Jahre verlangert werden, § 47 Abs. 2 und 3 Mar-
kenG. Die Marke kann auf Antrag wegen Verfalls geléscht werden, wenn der Inhaber sie
nicht innerhalb von flinf Jahren ab Eintragung benutzt, § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG.

d. Domain

Unter Domains versteht man ,alphanumerische Kombinationen aus verschiedenen Zei-
chen, die der Adressierung von Rechnern oder Rechnersystemen im Internet dienen (In-
ternetadressen)“.*® Domains sind keine gewerblichen Schutzrechte. Haufig bestehen Do-
main-Namen aber aus Markennamen. Weil Domains in den letzten Jahren stark an Be-
deutung gewonnen haben, werden sie in die Analyse einbezogen. Die zentrale Registrie-
rungsstelle DENIC eG (Deutsches Network Information Center) erfasst Internetadressen
der Top-Level-Domain .de.** Zur Aufrechterhaltung des Nutzungsrechts sind in der Regel
jahrliche Gebdhren erforderlich.

e. Know-How

Die ,EU-Gruppenfreistellungsverordnung Technologietransfer beschreibt Know-How fol-
gendermaBen:*

% Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 40.

8 Homepage: www.denic.de.

% Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission vom 27. April 2004 tber die Anwendung von Artikel 81
Absatz 3 EG-Vertrag auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen, Artikel 1 (1) i.
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.eine Gesamtheit nicht patentierter praktischer Kenntnisse, die durch Erfahrungen und
Versuche gewonnen werden und die

i) geheim, d. h. nicht allgemein bekannt und nicht leicht zuganglich sind,

i) wesentlich, d. h. die fur die Produktion der Vertragsprodukte von Bedeutung und
natzlich sind, und

i) identifiziert sind, d. h. umfassend genug beschrieben sind, so dass Uberprift werden
kann, ob es die Merkmale geheim und wesentlich erfullt".

Die Verordnung betont insbesondere die beiden Aspekte geheim und wesentlich. Der
Geheimnischarakter wird anhand folgender Voraussetzungen definiert®®: ein Geheimnis
ist eine Tatsache, die im Zusammenhang mit einem Geschéftsbetrieb steht und nicht of-
fenkundig ist. Diese darf nur einem eng begrenzten Personenkreis bekannt sein. Der Un-
ternehmer muss auBerdem den Willen zur Geheimhaltung bekunden, der auf einem aus-
reichenden wirtschaftlichen Interesse basieren muss.

Im deutschen Recht ist der Begriff Know-How allerdings unbekannt. Stattdessen bezieht
sich § 17 UWG auf Geschéfts- und Betriebsgeheimnisse. Darunter versteht man kauf-
mannisches und technisches Wissen, wie z.B. Kundenlisten, interne Ablaufe oder techni-
sche Verfahren.

Wahrend bei den bisher genannten Schutzrechten Informationsschutz durch Ausschluss-
wirkung gegeniiber anderen erreicht wird, verbietet der Know-How-Schutz nicht die Be-
nutzung von Informationen, ,sondern die Uberwindung des faktischen (Geheim-) Schut-
zes, den deren Inhaber gewéhrleistet”. Schutzgegenstand ist folglich nicht die Informati-
on an sich, sondern der Zugang.

Der Schutz von Know-How ergibt sich z.B. aus den §§ 17-19 UWG und aus diversen
strafrechtlichen® und zivilrechtlichen® Bestimmungen. Wenn geheime Informationen ver-
6ffentlicht werden, erlischt der Schutz und die Informationen werden gemeinfrei.

% vgl. Kahler in Kéhler/Bornkamm (2011), § 17 UWG Rn. 4.
% Ann (2007), S. 40.

% Beispielsweise § 85 GmbHG und § 404 AktG.

% Beispielsweise § 241 Abs. 2 BGB.
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Il. Unternehmenserwerb und UnternehmensverauBerung

1. Definition

Die Ausdricke Unternehmenserwerb und UnternehmensverduBBerung bezeichnen den
gleichen Vorgang aus Sicht des Kéufers und Verk&ufers. Der bisherige Eigentimer Gber-
tragt das Unternehmen auf einen neuen Eigentlimer.*’ Eine einheitliche Definition des
Begriffs Unternehmen existiert nicht. Im Sinne des deutschen Zivilrechts ist ein Unter-
nehmen ,weder eine Sache noch ein Recht*.*' Es I4sst sich als Gesamtheit von materiel-
len und immateriellen Rechtsgitern definieren, die in einer Organisation zusammenge-
fasst sind und einem einheitlichen wirtschaftlichen Zweck dienen.*

UnternehmensverauBerungen ordnet man dem Bereich Mergers & Acquisitions (M&A) zu.
Der Begriff kann mit Unternehmenszusammenschlisse und Unternehmenserwerbe Uber-
setzt werden. Er umfasst samtliche Transaktionen, die den Zusammenschluss, den Ei-
gentimerwechsel oder den Anteilserwerb von Unternehmen zum Ziel haben. Im weiteren
Sinne bezeichnet der Ausdruck M&A aber auch die Branche der involvierten Dienstleister.
Dazu z&hlen z.B. Investmentbanken, Berater, Wirtschaftsprifer und Anwalte.

Eine UnternehmensverduBerung ist durch diverse Parameter charakterisiert, die die Par-
teien in ihrem Umgang mit dem Geistigen Eigentum des Zielunternehmens beeinflussen.

Regionale Diversifikati- | Gesellschaf- | Erwerbs- Transaktions- | Rechtliche Charakteri-
Ebene onsebene tertyp umfang verfahren Struktur der |sierung des
Ubernahme |Erwerbers
e national e horizontal e Privat e Mehrheits- | ® Exklusiv- e Asset Deal | e Strategi-
e international | vertikal * Public anteil verfahren | ¢ Share Deal | Scher Inves-
e Private * Minder- * Auktions- tor
Equity heitsanteil verfahren ¢ Finanz-
 Konzern * Borsengang investor

Abb. 1 Ausgewdhlte Parameter einer UnternehmensverduBerung™

2. Transaktionsverfahren

Welche Methode der VerduBerer fur die Transaktion wéahlt, hdngt von verschiedenen Kri-
terien ab.** Eine wesentliche Rolle spielen z.B. die Rechtsform, die Struktur des Gesell-
schafterkreises, die Fungibilitdt der Gesellschaftsanteile, die GroBe des Unternehmens
oder die Branche. Zu den gangigsten Vorgehensweisen zdhlen das Auktionsverfahren

0" vgl. Ek/von Hoyenberg (2007), S. 2.

*1" Picot in Picot (2000), S. 15.

2 Vgl. Holters in Holters (2010), Teil | Rn. 2.
4 Eigene Darstellung.

*vgl. Berens/Mertens/Strauch in Berens/Brauner (2008), S. 31.
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und das Exklusivverfahren. Daneben besteht die Mdglichkeit eines Bdrsengangs. Die Ini-
tiative kann aber auch vom Erwerber ausgehen und durch Kontaktaufnahme mit den Ei-
gentimern oder dem Management eingeleitet werden. Wenn das Management dem Er-
werb nicht zustimmt, spricht man von einem Hostile-Takeover.*® Dabei versucht der Kéu-
fer durch ein 6ffentliches Ubernahmeangebot die Kontrolle zu erlangen.

An einem Auktionsverfahren (auch Bieterverfahren) sind mehrere Interessenten beteiligt.
Um den Komplexitadtsgrad zu bewaltigen, muss der Prozess sehr formell gestaltet wer-
den.* Meist erhofft sich der Verkaufer durch die Konkurrenzsituation einen hohen Kauf-
preis zu erzielen. Der Verwaltungsaufwand verursacht allerdings ebenfalls hohe Kosten.
Der VerauBerer muss z.B. schon zu Beginn des Prozesses Daten aufbereiten, um das
Informationsmemorandum zu erstellen. AuBerdem erfordert die Verhandlungsfihrung mit
mehreren Interessenten einen hohen Zeit- und Kostenaufwand. Mit jeder Partei, die Zu-
gang zum Geistigen Eigentum des Unternehmens bekommt, steigt das Risiko des Infor-
mationsmissbrauchs. Vorteilhaft ist aber die geringe Abh&ngigkeit von einzelnen Bietern.
Je mehr Interessenten beteiligt sind, desto héher ist die Abschlusswahrscheinlichkeit.

Bei einem Exklusivverfahren verhandelt der VerauBerer nur mit einem einzigen potenziel-
len K&aufer. Der Ablauf der Transaktion entspricht in vereinfachter Form den Schritten des
Auktionsverfahrens. Der Verkdufer muss jedoch keine Daten in standardisierter Form auf-
bereiten. Dieses Verfahren bietet mehrere Vorteile: schnelle Abwicklung, niedrige Kosten
im Vergleich zum Auktionsverfahren und individuelle Betreuung des Erwerbers. AuBer-
dem verringert sich das Risiko des Informationsmissbrauchs, weil nur ein Interessent Zu-
gang zum Geistigen Eigentum des Zielunternehmens erhalt.*’ Die fehlende Konkurrenzsi-
tuation starkt allerdings die Verhandlungsposition des Kéaufers, da dem VerauBerer bei
Abbruch der Verhandlungen erneut ein hoher Zeit- und Kostenaufwand entsteht.

3. Rechtliche Struktur der Ubernahme

Je nachdem, ob bei der Transaktion einzelne Vermdgensgegenstande oder Gesellschafts-
anteile Gbertragen werden, unterscheidet man zwischen Asset Deal und Share Deal.*®

Beim Asset Deal erfolgt die Ubertragung der Vermdgensgegenstande (Assets) auf dem
Wege der Singularsukzession. Die zum Unternehmen gehérenden Wirtschaftsguter (Sa-
chen und Rechte) werden von ihrem bisherigen Rechtstrager abgetrennt und auf den Er-
werber Ubertragen.®® Je nach Vertragsgegenstand ist der Asset Deal Sachkauf oder

5 Hierzu ausfiihrlich Berens/Mertens/Strauch in Berens/Brauner (2008), S. 31.

6 vgl. Andreas in Beisel/Andreas (2010), § 2 Rn. 15.

47" vgl. Seibt in Seibt (2008), S. 17.

8 Zur ausfiihrlichen Darstellung von Asset Deal und Share Deal siehe Fischer (2004), S. 279-280.
9 vgl. Niewiarra (2002), S. 61.
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Rechtskauf. Im Normalfall ist er eine Kombination aus beidem.* Bei Sachen finden die
Vorschriften der §§ 929 ff. BGB Anwendung, bei Forderungen oder Rechten die §§ 398 ff.
BGB. Der Asset Deal ist als Sachkauf einzustufen, wenn ein Unternehmen als Ganzes
Gegenstand der Transaktion ist.”' Der Erwerber muss die bisherigen wirtschaftlichen Akti-
vitéten fortfihren kénnen. Um dies zu gewahrleisten, sind sdmtliche Sachen, Rechte, Im-
materialgUter, Arbeitsverhaltnisse und Vertrage zu erfassen und zu Ubertragen.

Der Share Deal ist ein Rechtskauf im Sinne des § 453 Abs. 1 BGB, bei dem Anteile an
einer Gesellschaft (Shares) Ubertragen werden. Gegenstand der Transaktion kénnen z.B.
Geschaftsanteile einer GmbH oder Aktien einer AG sein. Weil sich nur die Inhaberschaft
an den Beteiligungsrechten andert, aber nicht der Trager der Gesellschaft, findet keine
Rechtsnachfolge beim Gesellschaftsvermégen statt. Ob ein Anteilsverkauf als Unterneh-
mensverduBerung mit den entsprechenden haftungsrechtlichen Folgen einzustufen ist,
hangt maBgeblich von der Hohe der verkauften Anteile und dem Willen der Parteien ab.*

4. Ablauf eines Auktionsverfahrens

a. Prozessbeschreibung

Bei einer UnternehmensverduBerung folgen die Parteien i.d.R. keinem strengen Ablauf-
plan. Weil in der Praxis meist das Auktionsverfahren gewahlt wird, werden nachfolgend
die wichtigsten Schritte beschrieben. Der Prozess lasst sich in finf Phasen unterteilen.

Vorbereitung Ansprache Due Diligence Verhandlung Abschluss
e Festlegung Trans- |e Short List ¢ Priifung des Unter- |e Verbindliches An- |e Vertragsabschluss
aktionsparameter oA h tenzi nehmens (Tax, Le- | gebot (Signing)
nsprache potenzi- | o5 1p et )

e Long List eller Interessenten e Vertragsverhand- |e Vollzug (Closing)

Managementpra- lun -
e Erstellung Teaser |e Austausch Vertrau- * sentatgi’on P ung ¢ Post-Acquisition
Letter/ Informati- lichkeitserklarung Due Diligence
onsmemorandum e Unternehmensbe-

e Versand Informati-
e Unternehmensbe- onsmemorandum
wertung VerauBerer

wertung Erwerber

o | etter of Intent/ in-
dikatives Angebot

Abb. 2 Ablauf eines Auktionsverfahrens®

b. Vorbereitung

Zu Beginn des VerduBerungsprozesses sind die Parameter der Transaktion festzulegen.
Die Gesellschafter missen den Umfang und die rechtliche Struktur der Transaktion be-

%0 vgl. Muller-Thuns in Rédder/Hdtzel/Muller-Thuns (2003), § 1 Rn. 6.
' Siehe dazu Kapitel Teil 2F.11.2.a und Muller-Thuns in Rédder/Hétzel/Muller-Thuns (2003), § 1 Rn. 7.
%2 Vgl. dazu auch ausfihrlich Teil 2F.11.2.b.

Eigene Darstellung.
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stimmen. Eine Analyse der wirtschaftlichen Lage und die Frage nach dem Schutz des
Geistigen Eigentums unterstltzen bei der Auswahl des Verfahrens. Ein Bieterverfahren ist
vor allem dann sinnvoll, wenn das Unternehmen Gewinne erwirtschaftet und fiir viele Inte-
ressenten attraktiv ist. Falls der VerauBerer das Geistige Eigentum mdglichst wenigen
Personen zuganglich machen mdchte, kann er sich fir die Exklusivverhandlung mit nur
einem potenziellen Kaufer entscheiden. Bei einem Auktionsverfahren wird der Teaser
Letter und das Informationsmemorandum erstellt. Dieses beinhaltet u.a. die Jahresab-
schlisse und Angaben zu Gesellschafterstruktur, Historie, Marktumfeld, Personalstruktur
und Produktionsablaufen. AuBerdem enthélt es Informationen zu den IP-Rechten des
Unternehmens, die jedoch abstrakt sein kénnen.>* Daneben beginnt man mit der Suche
nach geeigneten Erwerbern, die in einer Long List erfasst werden. Haufig erstellt der Ver-
auBerer auch eine Unternehmensbewertung, um den Verkaufspreis zu ermitteln.

C. Ansprache

Der Verkaufer méchte seine Unternehmensgeheimnisse mdoglicherweise nicht jedem
Wettbewerber offenlegen. Daher wird die Long List auf eine Short List verkirzt. Die ver-
bleibenden Kandidaten erhalten den Teaser Letter. Die ldentitdt des Verkaufsobjekis
bleibt bis dahin geheim. Um eine Veréffentlichung der Verkaufsabsicht und den Miss-
brauch vertraulicher Informationen zu verhindern, missen die Ubrigen Interessenten da-
nach eine Geheimhaltungsvereinbarung (vgl. Teil 2A.IV.1.c) unterzeichnen. AnschlieBend
erhalten sie das Informationsmemorandum und einen Process Letter mit der Beschrei-
bung der beabsichtigten Transaktionsstruktur und des weiteren Vorgehens.>® Damit wird
auch die Identitat des Zielunternehmens offenbart und ein erster Uberblick iiber das Geis-
tige Eigentum des Unternehmens gegeben. Um im Verfahren in die nachste Runde zu
kommen, missen die Kandidaten nun ein erstes, unverbindliches Angebot — auch indika-
tives Angebot — in Form eines Letter of Intent (Lol) abgeben.*®

d. Due Diligence

Der Begriff Due Diligence (DD) kommt aus dem angloamerikanischen Sprachgebrauch
und bedeutet wortlich Ubersetzt gebidhrende Sorgfalt. Unter einer Due Diligence versteht
man eine ,detaillierte Untersuchung, Prifung und Bewertung von Investitionsobjekten als
Grundlage fiir die Investitionsentscheidung“.>’ Die potenziellen Erwerber kénnen bei der
Due Diligence das IP-Portfolio des Zielunternehmens tberprifen. Mdgliche Risiken lassen
sich durch entsprechende Klauseln in der Vertragsgestaltung regeln.

* Die Beschreibung kann sich z.B. darauf beschranken, dass das Unternehmen drei Patente im Bereich

Recyclingtechnik besitzt.
% Vgl. van Kann in van Kann (2009), S. 14.
% Hierzu z.B. Picot in Picot (2000), S. 22.
%" Beisel in Beisel/Andreas (2010), § 1 Rn. 9.
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Die Due Diligence erstreckt sich auf unterschiedliche Unternehmensbereiche. Am haufigs-
ten werden die Financial, die Legal und die Tax Due Diligence durchgefiihrt.® Bei der
Financial Due Diligence wird die finanzielle Situation des Unternehmens untersucht. Sie
beinhaltet z.B. eine Prifung der Abschlisse, der Planungsrechnungen, der Verbindlich-
keiten und des betrieblichen Rechnungswesens. Bei der Legal Due Diligence analysiert
man u.a. die gesellschaftsrechtliche Situation, die Satzungen und alle Vertrage der Ge-
sellschaft.”® Zudem kann der Priifer auch Bestands- und Haftungsrisiken sowie mégliche
Rechtsstreitigkeiten aufdecken. Die Untersuchung der Schutzrechte ordnet man meist der
Legal Due Diligence zu, sie kann aber als IP-Due Diligence auch einen eigenen Prifbe-
reich einnehmen. Daneben sind diverse weitere Due Diligence-Arten mdglich.®

Die Hauptfunktion der Due Diligence besteht im Ausgleich von Informationsasymmetrien
und der Ermittlung von Risiken.®’ Wahrend der VeréuBerer das Geistige Eigentum kennt,
sind die Interessenten i.d.R. nicht detailliert Gber das IP-Portfolio und Gber mdgliche Prob-
leme, wie z.B. Belastungen gewerblicher Schutzrechte, informiert. Daneben erfiillt die Due
Diligence eine Gewéhrleistungsfunktion®, weil die zwischen den Parteien ausgehandelten
Haftungsregelungen normalerweise auf den gepriften Tatbestanden basieren. Die Aufde-
ckung von Risiken schafft eine Beweislage flr spatere Rechtsstreitigkeiten.

Vor der Durchfiihrung der Due Diligence besteht der VerauBerer auf den Abschluss einer
Vertraulichkeitsvereinbarung, um den Missbrauch geheimer Daten zu verhindern. Die
Prifung kann entweder durch den VerauBerer, den Erwerber oder durch externe Berater
erfolgen. Die potenziellen Kaufer bekommen im Datenraum detaillierte Angaben zum
Geistigen Eigentum zur Verfligung gestellt. Der Datenraum ist in verschiedenen Konstel-
lationen méglich.®® Ein physischer Datenraum kann sich im Unternehmen selbst oder au-
Berhalb der Betriebsanlagen befinden und wird normalerweise von einem Berater oder
Mitarbeiter Gberwacht. Der VerduBerer kann aber auch einen digitalen Datenraum einrich-
ten, auf den die Interessenten iiber das Internet zugreifen kénnen.®* Dort lasst sich fiir
jeden Nutzer individuell einstellen, ob er Unterlagen nur ansehen oder auch drucken und

%8 Siehe dazu die Studie von Marten/Kohler (1999), S. 348. In Deutschland wird die Financial Due Diligence
(DD) bei 94%, die Legal DD bei 82% und die Tax DD bei 78% der Transaktionen durchgefiihrt.

% vgl. Niewiarra (2002), S. 51.

60 Beispielsweise: Commercial DD, Tax DD, Human Resources DD, Technical DD, Marketing DD, IT DD,

Environmental DD, Cultural DD, Organisational DD, Property DD, etc.

1 vgl. zur Risikoermittlungsfunktion ausfiihrlich Beisel in Beisel/Andreas (2010), § 1 Rn. 24-25; Berens/

Schmitting/Strauch in Berens/Brauner (2008), S. 73.

Siehe zur Gewahrleistungsfunktion Beisel in Beisel/Andreas (2010), § 1 Rn. 29-30; Berens/Schmitting/
Strauch in Berens/Brauner (2008), S. 74.

Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Datenrdume beschreibt van Kann in van Kann (2009), S. 29-30.

62

63
% Diese Dienstleistung wird inzwischen von diversen Anbietern offeriert, so z.B. www.merrilldatasite.de oder

www.brainloop.com/de.
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herunterladen kann. Es liegt im Ermessen des Verkaufers, ob er es den Erwerbern wah-
rend der Due Diligence oder im Anschluss daran ermdglicht, mtndlich oder schriftlich wei-
tere Informationen zu den IP-Rechten zu erfragen. Fir jeden Bieter findet eine Manage-
mentprasentation statt, durch die er sich einen Eindruck von der Geschéftsleitung machen
kann. Mit Hilfe der gewonnenen Informationen kénnen die Kandidaten eine Unterneh-
mensbewertung erstellen.

e. Verhandlung

Nach der Due Diligence missen die Interessenten ein endgultiges Angebot (sog. Final
oder Binding Offer) abgeben. Auf Basis der endgtltigen Angebote entscheidet der Verau-
Berer, mit wem er in Vertragsverhandlungen tritt. Haufig gewahrt er einem Bieter Exklusi-
vitat, indem er sich dazu verpflichtet, Gber einen bestimmten Zeitraum keine Verhandlun-
gen mit Dritten zu fiihren.®® Neben der Hohe des Kaufpreises sind fiir den Verkaufer meist
weitere Aspekte wichtig, wie z.B. Garantievereinbarungen, Kaufpreisfinanzierung, fusions-
rechtliche Aussichten, Erhalt von Arbeitsplatzen und Fortfihrung des Unternehmens.

f. Abschluss

Wenn die Parteien sich in allen Punkten einig sind, unterzeichnen sie beim sogenannten
Signing den Vertrag. Stehen der Transaktion keine Hindernisse entgegen (z.B. kartell-
rechtliche Bedenken), wird sie mit dem sogenannten Closing abgeschlossen. Bei einem
Share Deal werden die Gesellschaftsanteile Ubertragen, beim Asset Deal die Einzelge-
genstande. Zu diesem Zeitpunkt geht auch das Geistige Eigentum auf den Erwerber (ber.
Er kann im Anschluss die Unternehmensleitung ibernehmen. Ublicherweise beginnt er
dann mit der Umsetzung der Integration.

5. Beteiligte

An einer Unternehmenstransaktion sind neben Erwerber und VerduBerer i.d.R. weitere
Parteien beteiligt. Auf beiden Seiten werden normalerweise das Management und einige
Schllsselmitarbeiter in die Aktivitdten eingebunden.

Beim Erwerber unterscheidet man zwischen strategischem Investor und Finanzinvestor.
Der strategische Investor fuhrt selbst ein Unternehmen und mdéchte mit der Akquisition
seine Marktposition verbessern.®® Internationale Kaufer erhoffen sich oft Synergien oder

t.%” Der Erwerb von Geschéaftsanteilen

einen erleichterten Eintritt in den deutschen Mark
durch das existierende oder durch ein externes Management ist eine Sonderform der stra-

tegischen Akquisition. Man bezeichnet ihn als Management Buyout oder Management

6 Vgl. Ek/von Hoyenberg (2007), S. 22.
66 Vgl. van Kann in van Kann (2009), S. 4.
¢ Vgl. Ek/von Hoyenberg (2007), S. 18.
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Buyin. Meist unterstltzt ein Finanzinvestor die Transaktion. Finanzinvestoren tberneh-
men selbst keine produktiven Tatigkeiten sondern halten und verwalten Beteiligungen an
anderen Unternehmen. Sie wollen den Wert eines Unternehmens steigern und es dann
gewinnbringend verduBern.®® Die unterschiedlichen Motive der Investoren wirken sich
auch auf die Transaktion aus. Der Finanzinvestor hélt seine Beteiligung meist kirzer als
der strategische Investor, weil er an einer schnellen Wertsteigerung interessiert ist. Au-
Berdem muss er eine Rendite erwirtschaften, die seinen Spielraum beim Kaufpreis ein-
schrankt. Der Stratege erhofft sich dagegen vor allem eine Verbesserung seiner Marktpo-
sition und ist deshalb oft bereit, einen héheren Preis zu zahlen.

Daneben gibt es eine Vielzahl von Beratern, die den Prozess begleiten kdnnen. Fir beide
Parteien ist der Rechtsanwalt meist der erste Ansprechpartner. Seine Aufgaben umfassen
z.B. die Durchfiihrung der Due Diligence und die Vertragsverhandlungen. Zur rechtlichen
Prufung der gewerblichen Schutzrechte kann der VerduBerer zudem einen Patentanwalt
beauftragen. Firr die wirtschaftliche Uberpriifung des Geistigen Eigentums muss ein inter-
ner oder externer Fachmann hinzugezogen werden. Zu Beginn des Prozesses stellt sich
normalerweise auch die Frage, ob M&A-Berater in den Prozess einbezogen werden. Die-
se kdnnen ebenfalls im Umgang mit dem Intellectual Property des Zielunternehmens be-
raten. Zur Prufung der Jahresabschlisse sowie zur steuerlichen Strukturierung der
Transaktion sind i.d.R. Wirtschaftsprifer und Steuerberater an dem Prozess beteiligt.

%8 Siehe zur Unterscheidung zwischen strategischem Investor und Finanzinvestor ausfiihrlich van Kann in
van Kann (2009), S. 5-6.
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A. Schutz

l. Interessenlage

1. Erwerber

Weil das Geistige Eigentum ein wesentlicher Vermégenswert des Unternehmens ist, sind
detaillierte Informationen Uber das IP-Portfolio fir die Kaufentscheidung des Erwerbers
wichtig. Er mdchte daher detailliert iiber das IP-Portfolio aufgeklart werden. Uber die ge-
werblichen Schutzrechte des Zielunternehmens kann er sich beim DPMA informieren.
Daneben will er aber auch Informationen zu Know-How erhalten, die nicht &ffentlich zu-
ganglich sind. Der Schutz des Geistigen Eigentums steht fiir den Kaufer im Hintergrund.
Bei einem Auktionsverfahren kann er aber durchaus Wert darauf legen, dass der Verau-
Berer geheime Informationen nur einem oder wenigen Bietern offenlegt. Denn wenn er
selbst das Unternehmen erwirbt, sind die Geheimnisse gleichzeitig auch seinen Konkur-
renten bekannt geworden. Nach der Transaktion dreht sich die Interessenlage. Der Er-
werber bemUht sich jetzt darum, den VerauBerer an der weiteren Verwertung der Unter-
nehmensgeheimnisse zu hindern. Dieser méchte seine Kenntnisse dagegen vielleicht in
einem anderen Unternehmen nutzen.

2. VerauBerer

Dem Informationswunsch des Erwerbers steht das Geheimhaltungsinteresse des Verau-
Berers entgegen. Vor allem zu Beginn des Prozesses legt der Verkdufer keine vertrauli-
chen Daten offen, weil er sich Gber die ernsthaften Absichten der Interessenten nicht si-
cher sein kann. An einem Auktionsverfahren sind mehrere Kandidaten beteiligt, die nicht
alle Zugang zu Unternehmensgeheimnissen bekommen sollen. Der Verkaufer muss be-
sonders vorsichtig sein, wenn die Bieter enge Wettbewerber sind. Daher erteilt er zu-
nachst nur allgemeine Ausklnfte und gibt Informationen (ber das Geistige Eigentum erst
in einer spateren Phase heraus. Er hat allerdings auch ein Interesse an der Informations-
weitergabe. Wenn der Erwerber das Geistige Eigentum nicht prifen kann, mindert er un-
ter Umstanden den Kaufpreis oder verlangt umfangreiche Garantie- und Haftungszusa-
gen. Bei vollstandiger Informationsverweigerung kdnnte der Interessent sogar Abstand
von der Transaktion nehmen.®® Nach Abschluss der Verhandlungen will der VerduBerer
nicht durch ein Wettbewerbsverbot eingeschrankt werden.

% vgl. Berens/Schmitting/Strauch in Berens/Brauner (2008), S. 74.
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Il. Pflichten der Entscheidungstrager

1. Erwerber

Das Hauptinteresse des Erwerbers liegt darin, die Wettbewerbsvorteile des Unterneh-
mens, und damit insbesondere das Geistige Eigentum, zu untersuchen. Dabei stellt sich
die Frage, ob er vielleicht sogar die Pflicht hat, das Zielunternehmen zu prifen.

Dem Grundsatz caveat emptor zufolge ist es Aufgabe des Kéaufers, sich umfassend Uber
den Kaufgegenstand zu informieren.” Das ist vor allem beim Unternehmenserwerb von
Bedeutung, weil sich dort weder durch die gesetzlichen Haftungsregelungen noch durch
Garantievereinbarungen samtliche Risiken abdecken lassen. Selbst bei genauer Prifung
kann der Erwerber nicht sicher sein, ob alle gewerblichen Schutzrechte Bestandskraft
haben oder ob das Know-How nicht auch den Wettbewerbern bekannt ist. Allerdings lasst
sich dadurch noch keine Pflicht zur Durchfiihrung einer Due Diligence ableiten.”

Eine Prifungsobliegenheit kann aber bestehen, wenn sich die Due Diligence als Ver-
kehrssitte etabliert hat. Im deutschen Kaufrecht gibt es keine allgemeine Pflicht zur Unter-
suchung des Kaufobjekts.” Die Rechte des Kaufers sind nach § 442 Abs. 1 Satz 2 BGB
jedoch eingeschrankt, wenn ihm ein Mangel infolge grober Fahrldssigkeit unbekannt ge-
blieben ist. Falls sich die Due Diligence als Verkehrssitte durchgesetzt hat, entfallt der
Anspruch des Erwerbers bei Méngeln an Schutzrechten, wenn er keine oder nur eine un-
zureichende Priffung durchfiihrt.”® Fiir die Vermutung einer Untersuchungspflicht ist ent-
scheidend, ob die Uberpriifung aufgrund der Umstande nahe liegen wiirde und ob der
Kaufer sie mit geringer Anstrengung durchfiihren kann.” Die haufige Einbindung externer
Berater zeigt aber, dass seine Sachkenntnisse i.d.R. nicht ausreichen.”” Zudem existiert
kein einheitlicher Standard oder PrifungsmaBstab fur das Vorgehen, weil sich Inhalt und
Umfang des Geistigen Eigentums in jedem Fall unterscheiden.”® Daher lasst sich die An-
nahme einer Verkehrssitte bislang verneinen.”’

Bei der GmbH ergeben sich auch aus dem Gesetz besondere Sorgfaltspflichten. Nach
§ 43 Abs. 1 GmbHG haben die Geschéftsfihrer in den Angelegenheiten der Gesellschaft
die Sorgfalt eines ordentlichen Geschéaftsmannes anzuwenden. Bei Verletzung ihrer Ob-

7 Vgl. zum caveat emptor-Grundsatz Andreas in Beisel/Andreas (2010), § 2 Rn. 30.

" Siehe dazu ausfihrlich Fleischer/Kérber (2001), S. 844-845.
2 Das HGB kennt gem. § 377 HGB lediglich eine Untersuchungs- und Rigepflicht nach Erhalt der Ware.
™ Vgl. Merkt (1995), S. 1047.

" Eine ausfiihrliche Abhandlung zur Verkehrssitte geben Fleischer/Korber (2001), S. 845-846.

® Vgl. Emmerich (2004), S. 3.

e Vgl. van Kann in van Kann (2009), S. 27.

"7 Ebenso Fleischer/Korber (2001), S. 846; Loges (1997), S. 968; Rittmeister (2004), S. 1032.
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liegenheiten, haften sie der Gesellschaft auf Schadensersatz, § 43 Abs. 2 GmbHG. Der
wirtschaftliche Nutzen und die Wettbewerbsvorteile, die der Erwerber mit dem Geistigen
Eigentum des Zielunternehmens erzielen kann, sind nur durch genaue Uberpriifung zu
ermitteln. Daher lasst sich die Pflicht zur Durchfihrung einer Due Diligence bejahen.

Auch bei der AG haben die Vorstandsmitglieder gem. § 93 Abs. 1 AktG bei der Geschafts-
fihrung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschéftsleiters anzuwen-
den. Bei einer Pflichtverletzung missen sie der Gesellschaft Schadensersatz leisten,
wenn sie nicht nachweisen kénnen, ihre Verpflichtungen gewissenhaft erflllt zu haben,
§ 93 Abs. 2 AktG. Grundsatzlich sind Sie bei einem Unternehmenserwerb daher verpflich-
tet, das Geistige Eigentum des Targets zu prifen. Allerdings weist § 76 Abs. 1 AktG dem
Vorstand die alleinige Leitungsverantwortung und damit eine Eigenverantwortlichkeit bei
unternehmerischen Entscheidungen zu. Fraglich ist aber, ob das Unterlassen einer Pri-
fung diesen Ermessensspielraum Gberschreitet. Fir den BGH ist das dann der Fall,

.wenn die Grenzen, in denen sich ein von Verantwortungsbewusstsein getragenes,

ausschlieBlich am Unternehmenswohl orientiertes, auf sorgféltiger Ermittlung der Ent-

scheidungsgrundlagen beruhendes unternehmerisches Handeln bewegen muss, deut-

lich Gberschritten sind, die Bereitschaft, unternehmerische Risiken einzugehen, in un-

verantwortlicher Weise Uberspannt worden ist oder das Verhalten des Vorstands aus

anderen Griinden als pflichtwidrig gelten muss.“’®

Ein Unternehmenserwerb birgt durch die hohe Investitionssumme ein groBes Risiko.
Probleme kénnen sich z.B. ergeben, wenn Innovationen nicht den erwarteten wirtschaftli-
chen Erfolg bringen. Dieses Risiko schrankt den Handlungsspielraum des Vorstands ein
und verpflichtet ihn, MaBnahmen zur Risikovermeidung zu treffen.”® Weil allein die Due
Diligence eine sachgerechte Risikoprophylaxe ermdglicht, ist eine Akquisitionsentschei-
dung nur nach einer sorgféltigen Priifung zu treffen.®’ Aber welchen Ermessensspielraum
hat der Vorstand, wenn die Zielgesellschaft eine Due Diligence verweigert oder nur einge-
schrankt zuldsst? Kiethe ist der Meinung, dass das Unternehmen durch ein solches
Verhalten den Verdacht erweckt, entscheidungsrelevante Informationen verbergen zu
wollen.®" Dem Erwerber bleibt dann als einzige Handlungsalternative der Abbruch der
Transaktion. Dagegen sieht Werner in der Durchsetzung weiter gehender Haftungsrege-
lungen eine ausreichende Risikominimierung als Alternative zur Due Diligence.®® Letzt-
endlich bleibt die komplette Auskunftsverweigerung aber der Ausnahmefall, weil der Ver-
auBerer schlieBlich eine Einigung mit dem Erwerber erzielen mdchte.

8 BGH-Urteil vom 21.04.1997, ARAG/Garmenbeck, ZIP 1997, S. 886; NJW 1997, S. 1928.
7 vgl. Eschenbruch(1996), Rn. 4071.

8 vgl. Kiethe (1999), S. 982.

8 vgl. Kiethe (1999), S. 983.

8 vgl. Werner (2000), S. 993.
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2. VerauBerer

a. Offenbarungspflicht

Grundsétzlich besteht fiir den VerduBerer keine Offenbarungspflicht.?® Er muss den Er-
werber aber Uber Gegebenheiten aufklaren, die den Vertragszweck geféahrden und die fir
ihn von essentieller Bedeutung sein kénnten.®* Das gilt vor allem fiir Umsténde, die die
Uberlebensfahigkeit der Gesellschaft bedrohen.?® Eine Offenbarungspflicht ist also z.B.
dann gegeben, wenn das Fortbestehen des Unternehmens vom Erfolg einer patentierten
Innovation abhéngt, das Patent jedoch u.U. nichtig ist. Bei einem schuldhaften VerstoB3
gegen diese vorvertraglichen Pflichten kann der Kaufer Schadensersatz verlangen.®®

b. Verschwiegenheitspflicht

Der VerauBerer gibt in der Due Diligence i.d.R. detaillierte Unterlagen zum Geistigen Ei-
gentum des Zielunternehmens weiter. Dabei stellt sich die Frage, ob er dazu befugt ist.

Die GmbH-Geschéftsfiihrer dirfen keine Informationen Uber das Geistige Eigentum der
Gesellschaft an einen Kaufinteressenten weitergeben.?” Das ergibt sich aus § 85 GmbHG,
der die unbefugte Offenbarung von Geschafts- und Betriebsgeheimnissen unter Strafe
stellt. Sie missen die Gesellschafter allerdings umfassend informieren, § 51a Abs. 1
GmbHG. Im Gegenzug fiir dieses Auskunftsrecht sind die Gesellschafter verpflichtet,
ihnen bekannt gewordene Geschaftsgeheimnisse zu wahren und sie nicht zum Nachteil
der Gesellschaft an Dritte weiterzugeben.® Die Offenlegung ist jedoch gestattet, wenn sie
zum Vorteil der Gesellschaft geschieht und sich dadurch Nachteile, wie z.B. ein niedriger
Kaufpreis, vermeiden lassen.®?® Das Geheimhaltungsbedirfnis ist im Sinne der Gesell-
schaft gegeniiber dem Nutzen der Offenbarung abzuwagen. Wahrend materielle Gegen-
sténde in der Regel austauschbar sind, sind die immateriellen Werte eines Unternehmens
einzigartig und fur den Erwerber von wesentlicher Bedeutung bei der Kaufpreisfindung.
Die Offenlegung wirkt sich daher positiv auf den Kaufpreis aus und ist demzufolge im Sin-
ne der Gesellschaft. Der VerauBerer sollte jedoch eine Geheimhaltungsvereinbarung mit
dem Interessenten abschlieBen.®

8 S0 auch Korber (2002), S. 264-265; Ziegler (2000), S. 249.
8 Siehe zur Offenbarungspflicht Semler in Holters (2010), Teil VII Rn. 228.

8 BGH-Urteil vom 04.04.2001, ZIP 2001, S. 920; BB 2001, S. 1168; DStR 2001, S. 903; BGH-Urteil vom
06.02.2002, DStR 2002, S. 1100.

Dazu ausfihrlich Kapitel 111.1.

87 Siehe zur Geheimhaltungspflicht der Geschéftsfiihrer auch Korber (2002), S. 267.
88

86

Vgl. zu den Grenzen der Informationsweitergabe durch die Gesellschafter Kérber (2002), S. 271.
8 vgl. Rittmeister (2004), 1036.
% S0 z.B. Kriiger in Picot/Nordmeyer/Pribilla (2000), S. 156; Ziegler (2000), S. 251.
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Die Entscheidung Uber die Zulassigkeit der Due Diligence liegt bei den Gesellschaftern.
Die Geschéftsfihrer missen den Anweisungen der Gesellschafter Folge leisten, § 37
Abs. 1 GmbHG. Sie durfen die Auskunft aber verweigern, wenn zu beflrchten ist, dass
die Informationen zu gesellschaftsfremden Zwecken verwendet werden oder der Gesell-
schaft damit ein nicht unerheblicher Nachteil zugeflgt wird, § 51a Abs. 2 Satz 1 GmbHG.

Auch die Vorstandsmitglieder der Aktiengesellschaft missen gem. § 93 Abs. 1 Satz 2
AktG Uber Geschéfts- oder Betriebsgeheimnisse Stillschweigen bewahren. Bei einem
VerstoB3 sind sie der Gesellschaft zu Schadensersatz verpflichtet, wenn sie nicht nachwei-
sen kdénnen, gewissenhaft und ordnungsgemal gehandelt zu haben, § 93 Abs. 2 AktG.
Daher ist es dem Vorstand mdglicherweise untersagt, detaillierte Informationen Gber das
Geistige Eigentum des Zielunternehmens an einen Kaufinteressenten herauszugeben.

Die Verschwiegenheitspflicht gilt jedoch nicht unbegrenzt, sondern basiert auf dem Inte-
resse der Gesellschaft an der Geheimhaltung vertraulicher Sachverhalte.’' Die Weiterga-
be von Informationen ist folglich gerechtfertigt, wenn sie im Interesse des Unternehmens
liegt.** Die Zulassung der Due Diligence liegt im Ermessen des Vorstands, § 76 Abs. 1
AktG.%® Der Vorstand hat bei seiner Entscheidung nach der sogenannten Business Jud-
gement Rule®* zu handeln und unter Ausschépfung aller verfligbaren Informationsquellen
sorgféltig Vor- und Nachteile fiir die Gesellschaft abzuwégen®. Bei einer VerauBerung
wirkt es sich positiv auf den Kaufpreis aus, wenn der Verkaufer Wettbewerbsvorteile — wie
z.B. patentierte Produktionsverfahren oder Produktinnovationen — erlautert. Die Offenle-
gung von Know-How kann allerdings auch Nachteile mit sich bringen. Bei Scheitern der
Transaktion ist das Wissen auch dritten Parteien bekannt geworden.

Uber den Ermessensspielraum des Vorstands werden in der Literatur jedoch unterschied-
liche Meinungen vertreten. Lutter hélt die Informationsweitergabe bei einer Due Dili-
gence grundsétzlich fiir unzuldssig.”* Ausnahmen darf der Vorstand nur machen, wenn
die Prufung der Existenzsicherung oder der Wahrnehmung einer einmaligen unternehme-
rischen Chance dient. Der Erwerber hat dann jedoch keine Méglichkeit, das Kaufobjekt
hinsichtlich seiner Vorstellung und mdglicher Risiken zu untersuchen. Dieses Informati-
onsdefizit wirkt sich negativ auf Kaufpreis und Garantieregelungen aus und ist damit auch

" vgl. Rittmeister (2004), S. 1033.
%2 S0 auch Bruse/Keinath in Birk (2008), S. 367; Roschmann/Frey (1996), S. 452.
% Dazu auch Bruse/Keinath in Birk (2008), S. 367; Kérber (2002), S. 268; Roschmann/Frey (1996), S. 452.

% Der Vorstand kann sich vom Vorwurf der Pflichtverletzung befreien, wenn er beweisen kann, dass er nach

den vorliegenden Informationen im Interesse der Gesellschaft gehandelt hat. Siehe dazu Hulsberg/Salcher
/Kupke in Schramm/Hansmeyer (2010), S. 313; Zumbansen/Lachner (2006), S. 614.

% vgl. Korber (2002), S. 269.
% vgl. Lutter (1997); S. 617-618.

23



fir das Unternehmen selbst von Nachteil.®”

Andere Autoren beurteilen den Handlungs-
spielraum des Vorstands ebenfalls anhand strenger Kriterien.®® Eine Due Diligence soll
nur zulassig sein, wenn ein neutraler Dritter sie durchgefuhrt, der dem potenziellen Er-
werber lediglich das Ergebnis der Prifung mitteilt. Fir Ziemons ist eine Due Diligence
allein dann gerechtfertigt, wenn die VerauBerung anderenfalls den Bdrsenkurs negativ
beeinflusst.”® Uberwiegend wird jedoch die Auffassung vertreten, dass der Vorstand iiber

die Zulassigkeit unter Aowagung der Unternehmensinteressen entscheiden soll.'®

Wenn der Vorstand eine Due Diligence erlaubt, hat er geeignete Sicherheitsvorkehrungen

zu treffen. Nach herrschender Meinung muss er eine Geheimhaltungsvereinbarung vom

Interessenten verlangen.'”’

102

Manche Autoren setzen auch das Vorliegen einer Absichtser-

klarung voraus.
t 103

In Sonderféllen ist das Ermessen des Vorstands jedoch einge-
schrank Wenn das Uberleben der Gesellschaft von der VerauBerung abhangt, ist die
Due Diligence in jedem Fall zuzulassen. Der Vorstand muss die Prifung aber verweigern,
wenn ein Scheitern der Transaktion — z.B. aus kartellrechtlichen Griinden — von vornhe-

rein offensichtlich ist oder wenn der Erwerb der Zerschlagung dient.

Bei bdrsennotierten Gesellschaften sind zudem die Vorschriften des Wertpapierhandels-
gesetzes zu beachten. Nach § 14 Abs. 1 Satz 2 WpHG ist es einem Insider verboten, In-
siderinformationen einem anderen unbefugt mitzuteilen oder zugénglich zu machen.'®
Der Vorstand einer AG macht sich bei unbefugter Informationsweitergabe gem. § 38 Abs.
1 Nr. 2 WpHG strafbar. Vertrauliche Angaben Uber das Geistige Eigentum einer Gesell-
schaft sind als Insidertatsachen einzustufen. Die Weitergabe ist aber nur verboten, wenn
sie unbefugt ist. Eine Verkaufsanbahnung gehért jedoch zu den gewdhnlichen Berufs-
handlungen des Vorstands. Der Erwerber schafft sich keinen unrechtmaBigen Vorteil,

wenn er sich ,im Rahmen der Vertragsverhandlungen die Unterlagen des zu verduBern-

den Unternehmens vorlegen lasst und hierdurch Kenntnis von Insidertatsachen erhalt*.'*

Der Vorstand muss folglich auch befugt sein, diese zur Verfligung zu stellen.'®

" Siehe zu den Nachteilen bei Verweigerung der Due Diligence Rittmeister (2004), S. 1034.
% S0 z.B. Bihr (1998), S. 1199-1200; Ziemons (1999), S. 495.
% vgl. Ziemons (1999), S. 496.

10 56 z.B. Kiethe (1999), S. 979; Kdrber (2002), S. 269; Meincke (1998), S. 751; Rittmeister (2004), S. 1034;
Schroeder (1997), 2163.

9" So z.B. Emmerich (2004), S. 13; Kérber (2002), S. 270; Mertens (1997), S. 547; Kriiger in Pi-
cot/Nordmeyer/Pribilla (2000), S. 156; Roschmann/Frey (1996), S. 452; Schroeder (1997), S. 2163; Ziegler
(2000), S. 253; Zumbansen/Lachner (2006), S. 618.

192 56 z.B. Emmerich (2004), S. 13; Mertens (1997), S. 546; Schroeder (1997), S. 2163.

198 vigl. fr Beispiele eines eingeschrankten Ermessensspielraums Schroeder (1997), S. 2162-2163.

1% Siehe zur Definition von Insiderpapieren und Insidertatsachen Roschmann/Frey (1996), S. 452.

195 BT-Drucks. 12/6679; Begriindung zum zweiten Finanzmarktférderungsgesetz zu § 14 Abs. 1 WpHG, S. 47.
1% ygl. Rittmeister (2004), 1036.
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[l. Gesetzliche Schutzmechanismen

1. Vorvertragliches Schuldverhéltnis

Mit Beginn der Verhandlungen entsteht zwischen den Parteien ein vorvertragliches
Schuldverhaltnis nach § 311 Abs. 2 BGB.'"” Dieses verpflichtet sie zur gegenseitigen
Ricksichtnahme und Loyalitat.'® Der Erwerber muss alle (ibermittelten Informationen
vertraulich behandeln und darf sie weder fiir eigene Zwecke noch zum Nachteil des Ver-
tragspartners nutzen.'® Die Pflichten dauern solange an, wie es der Geheimhaltungs-
zweck bedingt und sind insbesondere beim Scheitern der Verhandlungen von Bedeutung.
Das vorvertragliche Schuldverhéltnis ist speziell fir Know-How relevant, weil dessen
Schutz nur aufrechterhalten wird, wenn der Inhaber die Geheimhaltung gewahrleistet. Bei
einer freiwilligen Offenlegung kann der VerauBerer keine Anspriiche geltend machen. Im
Gegensatz dazu entstehen ihm bei Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts diverse
Anspruche, die er auch dann einfordern kann, wenn er das Wissen freiwillig mitgeteilt hat.
Falls der Interessent vertrauliche Informationen unbefugt benutzt, kann der VerauBerer
Schadensersatz verlangen, §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB.""°

Der Umfang des Schadensersatzes ergibt sich aus § 249 BGB. Der Schuldner muss den
Zustand herstellen, der bestehen wirde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand
nicht eingetreten ware. Diese sogenannte Differenzhypothese''" eignet sich vor allem bei
der vollstédndigen Zerstérung der Schutzwirkung, z.B. bei Veréffentlichung von Know-How.
Bei einer rechtswidrigen Benutzung lasst sich auf die dreifache Schadensberechnung
zuriickgreifen.''? Das geschadigte Unternehmen hat dann die Méglichkeit, zwischen dem
unmittelbaren Schadensersatz, der Lizenzanalogie und dem Abschépfen des Verletzer-
gewinns zu wahlen. Der VerduBerer muss allerdings den Schaden, die Pflichtwidrigkeit
und die Kausalitat beweisen.'® Weil das haufig schwierig ist, wird in vertraglichen Verein-
barungen oft eine Beweislastumkehr bestimmt.

Das vorvertragliche Schuldverhaltnis entsteht per Gesetz und erstreckt sich auf alle
Ubermittelten Informationen. Wie weit die vorvertraglichen Geheimhaltungspflichten rei-
chen, muss jedoch im Einzelfall geklart werden.'"

107 Vgl. zur Entstehung des vorvertraglichen Schuldverhaltnisses Picot in Picot (2004), Teil | Rn. 30.

1% giehe zur Verletzung vorvertraglicher Pflichten ausfihrlich Picot in Picot (2004), Teil | Rn. 33-35.

199 vgl. zu den Geheimhaltungspflichten des VerauBerers Hélters in Holters (2010), Teil VII Rn. 14, 62, 63.
% vgl. Mueller-Thuns in Rédder/Hétzel/Muller-Thuns (2003), § 3 Rn. 6.

" vgl. Teichmann in Jauernig (2009), §§ 249ff. BGB Rn. 5.

12 BGH-Urteil vom 18.02.1977, NJW 1977, S. 1063; BAG-Urteil vom 24.06.1986, DB 1986, S. 2289-2290.
Zur genauen Beschreibung der Methoden siehe Angersbach (2002), S. 197.

'3 Siehe Angersbach (2002), S. 196.
" Dazu auch Picot in Picot (2004), Teil | Rn. 41.
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2. Gesetzlicher Schutz ausgewahlter Immaterialglter

a. Patent

Bis zur Veroffentlichung der Anmeldung durch das Patentamt kann der VerduBerer keine
Anspriche gegenuber einem potenziellen Erwerber geltend machen, wenn dieser eine
Erfindung nutzt, die ihm wahrend des Verkaufsprozesses bekannt geworden ist. Die An-
meldung sichert lediglich das Prioritatsrecht. Die Erfindung ist zu diesem Zeitpunkt als
Know-How einzustufen, weil das Unternehmen sie — mit Ausnahme der bislang nicht-
6ffentlichen Patentanmeldung — geheim halt. Eine Offenlegung ist daher kritisch zu sehen.

Mit der Verdffentlichung des Hinweises auf die Patentanmeldung, § 33 Abs. 1 PatG, ent-
steht eine erste Schutzwirkung. Der VerduBerer kann dann einen Entsch&adigungsan-
spruch geltend machen, wenn der Erwerber die Erfindung ohne seine Zustimmung nutzt.
Er sollte jedoch von der Offenlegung absehen, wenn er sich Uber die Patentfahigkeit nicht
sicher ist. Denn falls das DPMA die Anmeldung abweist, ist die Erfindung nicht mehr als
Know-How geschiitzt und wird als Stand der Technik jedermann zugéanglich.''

Mit Veréffentlichung der Patenterteilung im Patentblatt tritt die volle Schutzwirkung ein,
§ 58 Abs. 1 Satz 3 PatG. Das Patentrecht erlaubt es dem Inhaber die Erfindung zu nutzen
und andere von der Nutzung auszuschlieBen, § 9 Satz 1 und 2 PatG. Ohne Zustimmung
des VerauBerers darf der Interessent die Erfindung folglich nicht anwenden. Der Verkau-
fer kann Verletzungshandlungen zivilrechtlich verfolgen. Wirtschaftlich ist es fur ihn vor
allem von Bedeutung, weiteren Missbrauch zu unterbinden und eine Entschadigung fur
die Verletzungshandlung zu erhalten. Dafir steht ihm gem. § 139 Abs. 1 PatG ein Unter-
lassungsanspruch zu. Daneben kann er Schadensersatz fordern, § 139 Abs. 2 Satz 1
PatG. Die Schadenshdéhe richtet sich entweder nach der entstandenen GewinneinbuBe,
dem Reingewinn des Verletzers oder einer, fir den Umfang der Patentverletzung ange-
messenen Lizenzgebuhr. AuBerdem darf er vom Verletzer Auskunft Gber Herkunft und
Vertriebsweg der benutzten Erzeugnisse verlangen, § 140b Abs. 1 PatG.

Grundsatzlich hat ein Patent eine hohe Bestandskraft, weil das Patentamt die Anmeldung
nicht nur formal sondern auch materiell prift. Falls der potenzielle Erwerber wahrend der
Prifung des IP-Portfolios dennoch Bestandsrisiken entdeckt, kdnnte er das Patent angrei-
fen um danach die Erfindung frei zu nutzen. Innerhalb von drei Monaten nach Veréffentli-
chung der Erteilung kann er Einspruch gegen das Patent erheben, § 59 Abs. 1 Satz 1
PatG, wenn dieses z.B. nicht patentfahig ist, § 21 Abs. 1 PatG. Nach Ablauf der dreimo-
natigen Frist hat er die Mdglichkeit, Nichtigkeitsklage einzureichen, § 81 Abs. 1 Satz 1

" Der Anmelder kann gem. § 44 Abs. 1 PatG innerhalb von vier Monaten nach Antragstellung einen Prii-
fungsantrag beim Patentamt stellen, der eine Stellungnahme zur Patentféhigkeit liefert. Wenn die Patent-
fahigkeit verneint wird, kann er die Anmeldung vor Offenlegung zuriicknehmen. Vgl. Rebel (2007), S. 122.
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PatG. In beiden Féllen wird das Patent ex tunc (von Anfang an) beseitigt. Dem potenziel-
len Erwerber stinde dann die Nutzung frei. Allerdings kann sich auch ohne besondere
Abrede eine Nichtangriffsverpflichtung ergeben, wenn zwischen den Parteien ein beson-
deres Vertrauensverhaltnis besteht, das die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als VerstoRB
gegen Treu und Glauben, § 242 BGB, erscheinen lasst.""® Davon ist bei einer Unterneh-
menstransaktion in der Regel auszugehen.

b. Geschmacksmuster

Die Schutzwirkung des Geschmacksmusters entsteht mit der Eintragung, § 27 Abs. 1 Ge-
schmMG, und erstreckt sich auf die, in der Anmeldung sichtbar wiedergegebene Erschei-
nungsform, § 37 Abs. 1 GeschmMG. Der VerduBerer kann gegen den Erwerber vorge-
hen, wenn dieser ein Muster verwendet, das den gleichen Gesamteindruck erweckt. Er ist
vor allem daran interessiert, den potenziellen Kaufer an einer weiteren Nutzung zu hin-
dern und flr den Schutzrechtsversto3 entschadigt zu werden. Daflr steht ihm ein Unter-
lassungsanspruch, § 42 Abs. 1 GeschmMG, und ein Schadensersatzanspruch, § 42 Abs.
2 Satz 1 GeschmMG, zu. Daneben kann er Auskunft Gber Herkunft und Vertriebsweg der
rechtsverletzenden Erzeugnisse verlangen, § 46 Abs. 1 GeschmMG.

Weil das Amt die materiellen Voraussetzungen nicht prift, ist die Bestandskraft eines Ge-
schmacksmusters unsicher. Wahrend der Transaktion ist die Geheimhaltung aber u.U.
nicht méglich, weil das Muster meist am Endprodukt erkennbar ist. Bei Vorliegen eines
Nichtigkeitsgrunds kann der potenzielle Erwerber es zum Erldschen bringen. Das Ge-
schmacksmuster ist nichtig, wenn sich herausstellt, dass das Erzeugnis kein Muster ist,
nicht neu ist oder keine Eigenart aufweist, § 33 Abs. 1 GeschmMG. Allerdings ist — eben-
so wie beim Patent — von einer Nichtangriffsverpflichtung des Interessenten auszugehen.

C. Marke

Der Erwerber hat normalerweise Kenntnis von allen benutzten Marken des Zielunterneh-
mens, da diese die Endprodukte kennzeichnen. Eine Marke verleiht dem Inhaber ein aus-
schlieBliches Recht, § 14 Abs. 1 und 2 MarkenG. Dem potenziellen Erwerber ist es folg-
lich untersagt, die Marken des VerduBerers ohne dessen Erlaubnis zu benutzen. Bei ei-
nem VerstoB kann der VerauBerer Unterlassung, § 14 Abs. 5 MarkenG, und Schadenser-
satz, § 14 Abs. 6 MarkenG, verlangen. Er hat auBerdem Anspruch auf Auskunft Gber Her-
kunft und Vertriebsweg der widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstande, § 19 Abs. 1
MarkenG. Fur offentlich bekannte Marken muss der VerduBerer wahrend des Verkaufs-
prozesses keine besonderen Schutzvorkehrungen treffen. Etwas anderes gilt jedoch fir

1% BGH-Urteil vom 15.10.1957, Aluminiumflachfolien, GRUR 1958, S.178; BGH-Urteil vom 14.07.1964,
Vanal-Patent, GRUR 1965, S.137; BGH-Beschluss vom 04.10.1988, Fldchenentliiftung, GRUR 1989,
S.40. Vgl. zur Nichtangriffspflicht auch KraBer (2009), S. 941.
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sogenannte Vorratsmarken, die er fur die zukunftige Nutzung angemeldet hat, aber bisher
noch nicht genutzt hat. Eine Offenlegung gegentiber dem Interessenten ist in diesem Fall
nicht zu empfehlen, weil eingetragene Marken einem Benutzungszwang unterliegen. Die
Anspriche des Verkaufers entfallen nach § 25 Abs. 1 MarkenG, wenn er die Marke nicht
gem. § 26 Abs. 1 MarkenG nutzt. AuBerdem kann der Erwerber eine Léschung wegen
Verfalls beantragen, § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Danach stiinde ihm die Nutzung frei.
Daneben kann er versuchen, eine Marke des Zielunternehmens durch ein Léschungsver-
fahren anzugreifen. Das Registerrecht kann aufgrund absoluter oder relativer Schutzhin-
dernisse nichtig sein. Mit einem Verfahren nach § 54 Abs. 1 MarkenG wird die Léschung
wegen absoluter Schutzhindernisse beantragt, § 50 Abs. 1 MarkenG. Eine Klage gem. §
55 Abs. 1 MarkenG stlitzt sich auf Léschung wegen Verfalls, § 49 abs 1 s 1MarkenG, o-
der wegen relativer Schutzhindernisse, § 51 Abs. 1 MarkenG. Wenn das DPMA die Marke
wegen Verfalls oder Nichtigkeit 16scht, entféllt ihnre Wirkung ex tunc, § 52 Abs. 2 MarkenG.
Bei einer Unternehmenstransaktion unterliegt der Interessent jedoch einer Nichtangriffs-
verpflichtung.

d. Domain

Die Domain entsteht mit der Registrierung und verleiht dem Inhaber eine faktische Aus-
schlieBlichkeitsstellung.”” Sie wird durch die Zahlung jahrlicher Gebiihren aufrechterhal-
ten und ist bei Einhaltung der Fristen nicht angreifbar.''® Zahlt der Inhaber die Aufrechter-
haltungsgebuhren jedoch nicht fristgerecht, kann sich jeder die Domain reservieren.

e. Know-How

Wahrend einer Unternehmenstransaktion teilt der VerduBerer dem Erwerber vertrauliche
Informationen zum Geistigen Eigentum der Zielgesellschaft mit. Die Offenlegung von
Know-How ist besonders problematisch, weil sein Schutz darauf basiert, dass der Inhaber
die Geheimhaltung gewahrleistet. Im Gegensatz zu Patenten oder Geschmacksmustern
ist Know-How gesetzlich nicht registriert. Es lassen sich folglich keine Anspriiche aus ei-
nem Registerrecht ableiten. Der VerauBerer kann bei unerlaubter Verwendung allerdings
auf verschiedene andere Regelungen zurlickgreifen.

Der Erwerber verst6Bt gegen § 3 Abs. 1 UWG, wenn er das Know-How selbst nutzt und
damit das Interesse des Zielunternehmens spirbar beeintréchtigt. Davon ist z.B. auszu-
gehen, wenn das Unternehmen ein Produktionsverfahren entwickelt hat, mit dem es kos-
tenglnstiger als andere Wettbewerber fertigen kann. Der VerauBerer kann bei einem
Missbrauch Unterlassung, § 8 Abs. 1 UWG, und Schadensersatz, § 9 UWG, vom Erwer-
ber verlangen.

"7 vgl. dazu BFH-Urteil vom 19.10.2006 (IIl R 6/05), BB 2007, S. 770.

18 AuBer es werden Markenrechte Dritter verletzt.
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Wenn der Interessent seine Kaufabsicht nur vortauscht, um an geheime Informationen zu
gelangen, verstoBt die Verwertung oder Weitergabe der erlangten Geschéfts- und Be-
triebsgeheimnisse gegen § 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG."® Ein Abteilungsleiter, der den Ge-
schaftsfhrer zur Verwertung der erhaltenen Informationen Uberredet macht sich strafbar,
§ 19 Abs. 1 UWG. Daneben lasst sich Know-How-Schutz auch aus strafrechtlichen Vor-
schriften ableiten. Rechtsanwalten, Wirtschaftsprifern oder Notaren ist es gem. § 203
Abs. 1 und 204 Abs. 1 StGB verboten, Geheimnisse, die sie im Rahmen ihrer Berufsaus-
Ubung erlangt haben, zu offenbaren oder zu verwerten. Der Missbrauch von Unterneh-
mensgeheimnissen kann auBerdem sittenwidrig sein, § 826 BGB. Die Vorschrift &hnelt
§ 3 Abs. 1 UWG. Der Anwendungsbereich des § 826 BGB ist aber umfangreicher, weil die
schadigende Handlung nicht geschaftlicher Art sein muss. Voraussetzung ist jedoch das
Vorliegen eines Schadigungsvorsatzes. Von einem solchen ist aber schon dann auszuge-
hen, wenn der Erwerber den Schadenseintritt billigend in Kauf nimmt.'®

Bei einem VerstoB gegen die genannten Vorschriften kann der VerauBerer Schadenser-
satz verlangen, weil diese Schutzgesetze i.S.v. § 823 Abs. 2 BGB sind."' Unternehmens-
geheimnisse sind auBerdem als sonstige Rechte i.S.v. § 823 Abs. 1 BGB zu klassifizie-
ren.'® Daraus l4sst sich ebenfalls ein Schadensersatzanspruch ableiten. Dieser ist aller-
dings subsidiar anzuwenden und nur gerechtfertigt, wenn eine Licke im rechtlichen Un-
ternehmensschutz besteht.'®® Daneben kann der Verkaufer gem. § 1004 BGB Unterlas-
sung verlangen.

Ein Missbrauch l&sst sich zwar straf- und zivilrechtlich verfolgen, trotzdem kann der Ver-
auBerer Know-How nur schwer schiitzen. Wenn der Erwerber einmal Kenntnis davon er-
langt hat, ist es schwierig, ihn zur ,Herausgabe® zu veranlassen. Es ist kaum mdglich,
erlangtes Wissen gezielt aus dem Gedéachtnis der involvierten Personen zu léschen. Der
VerauBerer kann das Risiko aber reduzieren, wenn er Vorgehensweisen oder technische
Details zunachst abstrakt darstellt und mit einer detaillierten Offenlegung bis kurz vor Ab-
schluss der Verhandlungen wartet.

"% AuBerdem verstoBt das Vortauschen der Kaufabsicht gegen die Pflichten aus dem vorvertraglichen
Schuldverhéaltnis. Vgl. dazu Picot in Picot (2004), Teil | Rn. 33.

120 ygl. Oechsler in Staudinger (2003), § 826 BGB Rn. 75.

121 30 z.B. Ohly in Ohly/Sosnitza (2010), § 17 UWG Rn. 2 und Rn. 36; § 19 UWG Rn. 6; Kohler in Koh-
ler/Bornkamm (2011), § 17 UWG Rn. 53; § 18 UWG Rn. 19.

122 30 z.B. Ohly in Ohly/Sosnitza (2010), § 17 UWG Rn. 49; Kohler in Kohler/Bornkamm (2011), § 17 UWG
Rn. 53; § 18 UWG Rn. 19.

'28 Dazu z.B. Grosch in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 6 Rn. 50; Kohler in Kéhler/Bornkamm (2011),
§ 17 UWG Rn. 53; Sack (2007), S. 163-166.
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3. Beurteilung der gesetzlichen Schutzmechanismen bei einer Unterneh-
mensveraufBerung

Bei einer VerauBerung wird das Geistige Eigentum des Unternehmens durch das vorver-
tragliche Schuldverhaltnis und durch die einzelnen Immaterialgiterrechte geschitzt. Das
vorvertragliche Schuldverhaltnis verpflichtet den Erwerber, die Interessen des VerduBe-
rers zu wahren. Umfang und Reichweite der Sorgfaltspflichten sind aber im Einzelfall zu
klaren. Die Immaterialgtterrechte gewahren dem Inhaber bei einem VerstoB verschiede-
ne Anspriche. Insbesondere der Missbrauch von Know-How ist aber nicht so einfach zu
entdecken und nachzuweisen, weil sich dieses oft auf interne Vorgange erstreckt. Der
VerauBerer hat in der Regel keinen Zugang zu den Unternehmen der potenziellen Erwer-
ber und kann daher auch nicht kontrollieren, ob seine Kenntnisse dort angewendet wer-
den. Selbst wenn es gelingt, einen Missbrauch nachzuweisen, muss die Zuwiderhandlung
haufig gerichtlich geregelt werden. Das erfordert normalerweise einen hohen Zeit- und
Kostenaufwand auf Seiten des Klagers. In vielen Féllen ist der Schaden aber auch irrepa-
rabel, z.B. wenn ein Unternehmensgeheimnis &ffentlich geworden ist. Mit Ausnahme des
vorvertraglichen Schuldverhaltnisses, das sich auf alle weitergegebenen Informationen
erstreckt, beziehen sich die gesetzlichen Vorschriften auf einzelne Immaterialglter. Die
Schutzfunktion basiert auf dem Gedanken der nachtraglichen Haftungsandrohung bei
Missbrauchshandlungen. Das reduziert beim Kaufinteressenten den Anreiz, die Ubermit-
telten Informationen unerlaubt zu verwerten.'* Unterlassungsanspriiche wirken aber pra-
ventiv, indem sie einen Missbrauch verhindern oder beenden. Wenn der VerauBerer ver-
trauliche Unterlagen herausgibt, bleibt jedoch immer ein Restrisiko. Er kann nicht kontrol-
lieren, ob Dokumente vor der Rickgabe vervielfaltigt worden sind oder wer sich das Wis-
sen bereits angeeignet hat. Weil die gesetzlichen Regelungen einen Verstof3 in der Regel
nicht verhindern sondern nur verfolgen kénnen, sollte der Verkaufer sich zusatzlich durch
privatautonome MaBnahmen absichern, die im folgenden Kapitel erlautert werden.

124 vgl. Angersbach (2002), S. 230, 247.
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V. Privatautonome SchutzmaBnahmen

1. SchutzmaBnahmen bei Vorbereitung und Ansprache

a. Risikobewertung des Erwerbers

Das Risiko des Informationsmissbrauchs hangt vom Investorentyp ab. Die Erwerber un-
terscheiden sich anhand ihrer Motive und Vorgehensweisen. Der strategische Investor ist
in der Branche des Zielunternehmens tatig. Mit der Akquisition méchte er z.B. Marktantei-
le, Produktionsanlagen, Technologie und Wissen erwerben. Weil er genigend Hinter-
grundwissen besitzt, Uberprift er das Zielunternehmen i.d.R. selbst, um entscheidende
Prozesse und Verfahren genau zu verstehen. Die gewonnenen Informationen sind fir ihn
auch beim Scheitern der Verhandlungen nitzlich. Er bekommt dadurch einen Uberblick
Uber die Ablaufe und Vorgehensweisen des Konkurrenzunternehmens. Fir den Finanzin-
vestor ist das Unternehmen ein Investitionsobjekt. Er akquiriert, verwaltet und verauBert
Beteiligungen. Sein Ziel ist es, die Rendite der Investoren zu maximieren. Er Gbernimmt
selbst keine unternehmerischen Tatigkeiten und besitzt meist nur ein Grundverstéandnis
fir die Branche. Bei der Uberpriifung I&sst er sich daher haufig von externen Spezialisten
beraten. Falls die Akquisition scheitert, verwertet er die gesammelten Daten nicht.'®

Die Transaktion kann auf horizontaler oder vertikaler Ebene stattfinden. Bei einer Akquisi-
tion auf horizontaler Ebene ist der Erwerber auf der Produktionsstufe des Zielunterneh-
mens tatig. Vertrauliche Informationen sind fir ihn besonders interessant, weil er einen
direkten Vergleich zum eigenen Unternehmen anstellt und dadurch seine Leistungsféhig-
keit verbessern kann. Wenn die Transaktion auf vertikaler Ebene stattfindet, mdchte der
Investor seine Wertschépfung vertiefen und ein Unternehmen auf vor- oder nachgelager-
ter Produktionsstufe erwerben. Bei einer erfolglosen Transaktion kann er die gewonnenen
Informationen nur verwerten, wenn er seine Aktivitdten mit eigenen Mitteln erweitert.

Bei der Risikobewertung sind auBerdem Erwerbsumfang und rechtliche Struktur der
Ubernahme zu beriicksichtigen. Wenn der Kaufer einen Mehrheitsanteil erwirbt, hat er ein
berechtigtes Interesse an einer umfangreichen Prifung. Insbesondere bei der Akquisition
eines sehr kleinen Minderheitsanteils ist es jedoch nicht angemessen, ihm einen komplet-
ten Einblick zu gewahren. Daneben ist die Transaktionsstruktur von Bedeutung. Wé&hrend
der Erwerber beim Share Deal ein gewisses unternehmerisches Risiko Gbernimmt, wer-
den beim Asset Deal Vermdgensgegenstande Ubertragen. Um mdégliche Risiken abschat-
zen zu kénnen, mdchte der Anteilserwerber einen umfassenden Einblick bekommen. Der
Kauf von Einzelgegenstanden rechtfertigt dagegen i.d.R. keine ausfihrliche Prifung.

125 Wenn der Finanzinvestor mehrere Beteiligungen der gleichen Branche halt, besteht allerdings das Risiko,
dass er die vertraulichen Informationen an eines seiner Portfoliounternehmen weitergibt.
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Der VerauBerer sollte zudem den Ruf des Interessenten berlcksichtigen. Wenn dieser in
der Vergangenheit im Hinblick auf seine Vertrauenswurdigkeit negativ auffiel, ist umso
mehr Vorsicht bei der Mitteilung vertraulicher Informationen geboten. Daneben kann der
Verkaufer die finanziellen Verhaltnisse des Erwerbers prifen, um sicherzugehen, dass die
Transaktion durchfihrbar ist. Wenn der Erwerber z.B. Liquiditadtsprobleme hat, steigt die
Wahrscheinlichkeit dass er die Verhandlungen abbricht. Das gilt insbesondere in einem
Bieterverfahren, in dem mehrere Interessenten den Verkaufspreis in die Hohe treiben. Die
Entscheidungsbefugnis des Verhandlungspartners sollte ebenfalls ermittelt werden.

Der Erwerber kann eine Absichtserklarung abgeben, um seine Kaufabsicht zu bekréftigen.
Diese hat je nach Ausgestaltung rechtliche Wirkung und dokumentiert meist den Stand
der aktuellen Verhandlungen. Die Erklarung entfaltet zwar keine direkte Schutzwirkung,
kann jedoch das Risiko reduzieren, dass der Interessent seine Verkaufsabsicht nur vor-
tduscht um an vertrauliche Informationen zu gelangen. Zudem enthélt sie haufig eine
rechtsverbindliche Geheimhaltungsvereinbarung. Fir den VerauBerer ist die Absichtser-
klarung ein Signal daflr, dass beim Erwerber ein ernsthaftes Interesse besteht.

Die Risikobewertung des Erwerbers lasst sich ohne dessen Zustimmung oder Mitarbeit
durchfithren. In der Regel erfordert die Uberpriifung der genannten Aspekte keinen gro-
Ben Zeit- und Kostenaufwand. Sie entfaltet keine Schutzwirkung, kann aber eine ungefah-
re Risikoeinschéatzung liefern. Je mehr unglnstige Kriterien zutreffen, umso zurlickhalten-
der sollte der VerduBerer bei der Herausgabe von Informationen zum Geistigen Eigentum
agieren. Es ist insbesondere sinnvoll, die Motive des potenziellen Kaufers zu hinterfragen
und zu beurteilen, welchen Nutzen er aus den gewonnenen Informationen ziehen kann.

b. Absichtserklarungen

aa. Letter of Intent

Weil der VerauBerer sich Uber die Motive des Interessenten nicht sicher sein kann, geht
er ein groBes Risiko ein, wenn er ihm detaillierte Ausklnfte zum Geistigen Eigentum der
Gesellschaft erteilt. Mdglicherweise tauscht ein potenzieller Erwerber seine Kaufintention
nur vor, um an die vertraulichen Informationen zu gelangen. Als vertrauensbildende MaB-
nahme kann der VerduBerer vom Kandidaten daher verlangen, seine Absichten in einem
sogenannten Letter of Intent (Lol) schriftlich zu bestatigen.'®® Der Lol ist eine einseitige,
formfreie Absichtserklarung, der die Grundlage der Vertragsverhandlungen bildet, indem
er bisherige Ergebnisse festhalt. Daneben kann er auch eine Regelung zur Geheimhal-
tung aller Ubermittelten Informationen enthalten. Ublicherweise schlieBen die Parteien
daflr jedoch eine separate Vereinbarung ab (vgl. Kapitel c)

126 Siehe zur Ausgestaltung des Lol Ek/von Hoyenberg (2007), S. 21; Mueller-Thuns in Rodder/Hotzel/Muller-
Thuns (2003), § 3 Rn. 13-17.
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Ob und inwieweit der Letter of Intent eine rechtliche Bindungswirkung entfaltet, steht na-
hezu vollstandig zur Disposition der Parteien und hangt im Einzelfall von der Ausgestal-
tung ab.'®” Normalerweise beinhaltet die Absichtserklarung nur die rechtlich unverbindli-
che Fixierung der Verhandlungsposition des Ausstellers.'?® Sie begriindet jedoch keine
Pflicht zum Vertragsschluss, weil nicht alle wesentlichen Vertragsbestandteile (essentialia
negotii) enthalten sind und es den Parteien grundsatzlich frei steht, Verhandlungen vor
Vertragsabschluss abzubrechen'®. Auch wenn eine vertragliche Bindung in Bezug auf
den Abschluss des Hauptvertrages nicht gewollt ist, sollen konkrete Abreden fir gewdhn-
lich nach beiderseitigem Willen bindend wirken.'*® Vereinbarungen iber die Geheimhal-
tung der Transaktion und aller Ubermittelten Informationen sind Ublicherweise verpflich-
tend. Der Lol bindet die Parteien auBerdem starker aneinander, weil er ihre Absicht be-
kraftigt, unter bestimmten Voraussetzungen zu einem Vertragsabschluss zu kommen.''
Damit schafft er die wesentlichen Voraussetzungen fiir das vorvertragliche Schuldverhalt-
nis (vgl. Kapitel I11.1)."** Selbstverstandlich kénnen die Verhandlungspartner eine Haftung
gem. §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB aber auch ausschlieBen.'® Ohne eine
Geheimhaltungsklausel entfaltet der Lol keine Schutzwirkung. Er hat aber eine groBe

psychologische Bedeutung, weil er die Vertrauensbasis fiir die Verhandlungen schafft.’®*

bb. Memorandum of Understanding

Im Gegensatz zum Lol ist das Memorandum of Understanding (MoU) normalerweise eine
zweiseitige Erklarung.'® Es dokumentiert Zwischenergebnisse, wenn die Verhandlungs-
partner sich grundsatzlich Gber den Inhalt und die Struktur der Transaktion geeinigt ha-
ben, die Regelung von Detailfragen aber noch aussteht.’®® AuBerdem kénnen die Ver-
handlungsparteien eine Regelung zur Geheimhaltung treffen.

127 Siehe zur Gestaltung des Lol Box in Hettler/Stratz/ Hortnagl (2004), § 1 Rn. 161-169.
128 vgl. zur Bindungswirkung des Lol Picot in Picot (2000), S. 94.

129 S0 auch § 154 Abs. 1 Satz 2 BGB und Ek/von Hoyenberg (2007), S. 22.

%% Dazu auch Semler in Hélters (2010), Teil VII Rn. 29.

31 Vgl. Friedrich (1998), S. 103.

132 Dies gilt in der Regel nicht, wenn der angestrebte Vertrag einer notariellen Beurkundung bedarf, weil damit

ein Schutz vor einer Ubereilten Geschaftsentscheidung angestrebt wird, der nicht durch eine vorvertragli-
che Haftung unterlaufen werden kann. Ein Schadensersatzanspruch kommt nur in Betracht, wenn der Ab-
brechende einen besonders schwerwiegenden und vorsétzlichen VerstoB3 gegen die Verpflichtung zu red-
lichem Verhalten gem. § 242 BGB begeht oder durch den VerstoB die Existenz des anderen Vertragspart-
ners gefahrdet wird. Dazu Picot in Picot (2004), Teil I Rn. 33; van Kann in van Kann (2009), S. 24.

138 Dazu auch Niewiarra (2002), S. 153.

134 vgl. Ek/von Hoyenberg (2007), S. 22.

%% Dieses bezeichnet man auch als Letter of Understanding, Heads of Agreement oder Punktuation.
138 vgl. zum MoU Box in Hettler/Stratz/Hortnagl (2004), § 1 Rn. 172.
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Die tatsachliche Bindungswirkung des Memorandum of Understanding ist groB3, weil ein
Abrlcken von bereits festgelegten Vereinbarungen nahezu immer mit einem Gesichtsver-
lust einhergeht und die Verhandlungen stark belastet.' Seine rechtliche Wirkung héngt
im Einzelfall vom Parteiwillen ab. Wenn das MoU das Vertrauen einer Partei in den Ver-
tragsabschlusswillen der Gegenseite starkt, kdbnnen bei grundlosem Verhandlungsab-

bruch Schadensersatzpflichten aus dem vorvertraglichen Schuldverhéltnis entstehen.'®®

Das Memorandum of Understanding entfaltet keine Schutzwirkung, wenn der VerauBerer
vertrauliche Informationen zum Geistigen Eigentum der Gesellschaft herausgibt. Es hat
jedoch eine psychologische Wirkung, weil der Erwerber seine Kaufabsicht bekraftigt.

C. Geheimhaltungsvereinbarung

Der VerauBerer besteht vor Herausgabe vertraulicher Daten Ublicherweise auf den Ab-
schluss einer Geheimhaltungsvereinbarung.'® Er méchte sicherstellen, dass der Erwer-
ber Informationen Uber das Geistige Eigentum der Zielgesellschaft nur zum Zwecke der
Prifung nutzt und sie nicht selbst verwertet oder an Dritte weiter gibt. Der Abschluss ei-
nes Non Disclosure Agreement (NDA) kann fir die Geschéftsleitung auch zur Erflllung
ihrer Sorgfaltspflicht erforderlich sein (vgl. Kapitel 11.2.b).

Die Geheimhaltungsvereinbarung verbietet dem Empfanger die Weitergabe und Nutzung
vertraulicher Daten.™® Bei der Weitergabebeschrankung vereinbaren die Parteien meist
den beim Erwerber Ublichen SorgfaltsmaBstab. Der VerduBerer kann aber einen Standard
festlegen, um bei unakzeptablem Eigenschutz einen Mindestschutz zu schaffen.'*' Au-
Berdem besteht die Mdglichkeit, den Personenkreis, an den Informationen weitergegeben
werden dirfen, namentlich einzuschranken und alle Involvierten schriftlich zur Vertraulich-
keit zu verpflichten."? Das kann z.B. erforderlich sein, wenn der Verhandlungspartner in
eine Konzernstruktur eingebunden ist und der VerduBerer nicht Gberprifen kann, an wel-
che Personen Informationen weitergegeben werden. In der Vertraulichkeitsvereinbarung
ist normalerweise auch geregelt, dass der Erwerber Datentrager und Kopien auf Anfrage
zurlickgibt oder zerstért. Der VerauBerer kann jedoch nie vollstandig sicher sein, ob der
Interessent alle Vervielfaltigungen vernichtet hat. AuBerdem lasst sich das Ubermittelte
Wissen nicht aus dem Gedachtnis der involvierten Personen l6schen.

37 Siehe zur Bindungswirkung des MoU B&x in Hettler/Stratz/Hértnagl (2004), § 1 Rn. 174.
138 Dazu auch Box in Hettler/Stratz/Hortnagl (2004), § 1 Rn. 174; Semler in Hélters (2010), Teil VIl Rn. 27.

"% Diese bezeichnet man auch als Vertraulichkeitsvereinbarung oder -erklarung, Non Disclosure Agreement
(NDA), Confidentiality Agreement oder Statement of Non-Disclosure.

4% Beide Beschrankungen beschreibt Kurz (2008), Rn. 194ff. detailliert anhand von Beispielen.
1 vgl. Kurz (2008), Rn. 201-202.
%2 Zur genauen Ausgestaltung der Klauseln siehe Kurz (2008), Rn. 219-224.
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Daneben kann das NDA Vertragsstrafen vorsehen, weil die H6he des Schadens bei ei-
nem Informationsmissbrauch fur den VerduBerer schwer nachzuweisen ist. Bei einer voll-
standigen Zerstérung der Schutzwirkung, z.B. bei Verdffentlichung von Know-How, ist der
monetare Wert zu ermitteln. Die Bewertung von Geistigem Eigentum ist jedoch nicht un-
problematisch (vgl. Kapitel D). Eine zu hohe Vertragsstrafe flhrt méglicherweise zur Her-
absetzung auf einen angemessenen Betrag, § 343 BGB. Der Schadensersatzanspruch
kann gem. § 340 Abs. 2 Satz 2 BGB aber auch hdher als die vereinbarte Strafe sein,
wenn der Geschédigte einen hdheren Schaden nachweisen kann.'® Weil es fiir den Ver-
auBerer oft schwierig ist, den Schadensnachweis zu erbringen, regeln die Parteien haufig
die Beweislastfrage. Der Erwerber muss dann bei Vorliegen ernsthafter Anhaltspunkte
nachweisen, dass er keine schuldhafte Pflichtverletzung begangen hat.'**

Uber die Dauer der Vertraulichkeitserklarung herrscht meist Uneinigkeit zwischen den
Parteien. Wéhrend der Verkaufer eine langere Laufzeit bevorzugt, verlangt der Interes-
sent eine moglichst kurze Regelung. Eine Dauer von ein bis drei Jahren ist Ublich. Diese
kurze Laufzeit ist allerdings insbesondere fiir Know-How problematisch. Wenn der poten-
zielle Erwerber die Transaktion nicht abschlieBt, hat er nach Ablauf der Vereinbarung die
Mdglichkeit, das Wissen zu nutzen. Die Inhalte der gewerblichen Schutzrechte kann er
dagegen nicht verwerten, solange deren gesetzlicher Schutz aktiv ist.

Obwohl die Vertraulichkeitserklarung eine groBe psychologische Wirkung hat, ist ihr Nut-
zen begrenzt. Insbesondere der Missbrauch von Know-How ist haufig schwer Uberpruf-
bar, weil der VerauBerer nicht so einfach nachweisen kann, dass er das Wissen als erster
genutzt hat. Die Vereinbarung liefert zwar die rechtliche Grundlage fir Unterlassungs- und
Schadensersatzanspriiche'*, der Verletzungsnachweis ist aber meist schwer zu erbrin-
gen und die Tatsache, dass ein Schaden entstanden ist und in welcher Héhe, noch
schwieriger zu belegen'*. Der VerduBerer kann daher eine Vertragsstrafe mit dem Inte-
ressenten vereinbaren, die eine Abschreckungswirkung hat. Diese macht aber nur den

Schadens- (vgl. § 340 BGB) und nicht den Verletzungsnachweis entbehrlich.'*’

%8 Zu Vertragsstrafen siehe Kurz (2008), Rn. 296-308.
%% Vgl Seibt in Seibt (2008), S. 24.
%% vgl. Kurz (2008), Rn. 636.

¢ Siehe zur Beweisproblematik bei Schadensnachweis, Pflichtwidrigkeit und Kausalitdt Angersbach (2002),
S. 196-204.

7 Picot halt den Nutzen einer Geheimhaltungsvereinbarung bzw. einer Vertragsstrafe fiir begrenzt und ver-
weist stattdessen auf die Einschaltung eines unabhéngigen Dritten zur Durchfihrung der Due Diligence.
Siehe Picot in Picot (2004), Teil | Rn. 41.
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2. SchutzmaBnahmen in der Due-Diligence

a. Allgemeine MaBnahmen

aa. Anonymisierung von Daten

Der VerauBerer kann das Geistige Eigentum der Zielgesellschaft schitzen, indem er ver-
trauliche Sachverhalte anonymisiert darstellt. Dies ist hauptséchlich fir Know-How rele-
vant, da der Erwerber bei gewerblichen Schutzrechten die Mdglichkeit hat, amtliche Un-
terlagen einzusehen. Angaben dariiber, wie viel Umsatz mit welchem Kunden erzielt wird
oder wie hoch die Abnahmemenge von einzelnen Lieferanten ist, kann der Verkaufer sehr
einfach statistisch aufbereiten. Aber auch Verkaufsstatistiken oder Forschungsprojekte
lassen sich abstrakt darstellen. Bei Erfindungen, die entweder noch nicht zum Patent an-
gemeldet sind oder Uberhaupt nicht angemeldet werden sollen, weil sie am Endprodukt
nicht erkennbar sind, kann der VerauBerer z.B. allgemeine Aussagen zur Funktion treffen.

Die Anonymisierung ist einfach umzusetzen und bietet vor allem fir Know-How einen sehr
guten Schutz. Fir den Erwerber ist das Verfahren jedoch unbefriedigend, weil er gerade
Uber entscheidende Sachverhalte nicht detailliert aufgeklart wird. Vor Transaktionsab-
schluss méchte er genaue Angaben erhalten, weil die betreffenden Sachverhalte bei der
Kaufabwagung und Kaufpreisfindung meist von entscheidender Bedeutung sind. Bei einer
Transaktion mit mehreren Bietern ist das Vorgehen aber tblich.

bb. Limitierung der Handlungsfreiheit

Dem VerauBerer stehen verschiedene praktische MaBnahmen zur Verflgung, um das
Risiko des Informationsmissbrauchs wéahrend der Due Diligence zu verringern.'*® Er kann
fur die Prufung einen engen zeitlichen Rahmen festlegen, der es dem Interessenten nur
erlaubt, sich einen groben Uberblick liber einzelne Sachverhalte zu verschaffen. Ein phy-
sischer Datenraum ermdéglicht die genaue Kontrolle der Unterlagen. Der Verkaufer kann
die Handlungen der Prafer durch eine anwesende Person Gberwachen und dokumentie-
ren lassen. Daneben besteht die Méglichkeit, die Anzahl der Zugangsberechtigten zu limi-
tieren. Er kann auBerdem die Vervielfaltigung von Unterlagen verhindern, indem er z.B.
das Kopieren oder das Erstellen von Abschriften untersagt. Diese MaBnahmen erschwe-
ren es dem Erwerber allerdings erheblich, eine sorgfaltige Prifung durchzufihren.

Bei strengen LimitierungsmaBnahmen kann eine Schutzwirkung entstehen, weil der Pri-
fer sich zun&chst einen Gesamtlberblick verschafft, bevor er Prozesse oder Verfahren
detailliert untersucht. Die MaBnahmen bieten jedoch keinen Schutz vor potenziellen Er-
werbern, die gezielt Unternehmensgeheimnisse erkunden wollen. Fir die anderen Inte-
ressenten flhren die Einschrankungen zu einer unzureichenden Informationsversorgung.

%8 Vgl. zu den praktischen Strategien auch Angersbach (2002), S. 239.
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b. Due Diligence durch den VerauBerer

Die Vendor Due Diligence (auch Verkaufer Due Diligence) wird durch den VerauBerer
veranlasst und entweder von unabhangigen Beratern oder unternehmensinternen Perso-
nen durchgefiihrt.'® Fiir den Erwerber ist die Informationsaufbereitung nur vertrauens-
wirdig, wenn sie durch einen externen Berater erfolgt, der bereit ist, fir die Angaben ein-
zustehen.™® Die Geschaftsfilhrung kann das Vertrauen des Interessenten aber zusétzlich
starken, indem sie die sachliche Richtigkeit und die Vollstandigkeit der Angaben schriftlich
bestétigt.” Im Gegensatz zur kéuferseitigen Priifung wird die Vendor Due Diligence
meist zu Beginn des Prozesses durchgefihrt. Der Interessent erhalt die Zusammenfas-

sung der Ergebnisse in einem Report.'*?

Der VerauBerer kann das Geistige Eigentum der Gesellschaft schitzen, weil er stets die
Kontrolle iiber die Herausgabe von Informationen behélt.” Er bestimmt, welche Angaben
Uber die gewerblichen Schutzrechte und das Know-How des Unternehmens gemacht
werden und wie detailliert diese sind. Die Daten werden zusammengefasst und dem Er-
werber im Ergebnis mitgeteilt. Bei einer kauferseitigen Due Diligence bekommt der Kaufer
dagegen selbst Zugang zu unternehmensinternen Dokumenten. Wenn die Prifung durch
einen Dritten durchgefihrt wird, erhalt dieser allerdings vollen Zugriff auf Unternehmens-
geheimnisse. Einen Informationsmissbrauch kann der VerauBerer daher nicht vollstandig
ausschlieBen. Zudem will der Erwerber vor Vertragsabschluss mdglicherweise weitere
Nachforschungen anstellen oder zusatzliche Informationen erhalten, um eventuell unge-
klarte Sachverhalte und Fragen zu erlautern.™*

C. Due Diligence durch VerauBerer und Erwerber

aa. Fremd Due Diligence

Die Parteien kénnen sich darauf einigen, einen zur Verschwiegenheit verpflichteten Sach-
verstandigen mit der Durchfiihrung einer Fremd Due Diligence zu beauftragen.” Im Ge-
gensatz zur Vendor Due Diligence geht die Initiative fur die Prifung von beiden Parteien

aus. Der Prifer erhalt Zugang zu allen Informationen und kann die Daten aufbereiten. Die

Ergebnisse teilt er dem Interessenten in einem Due Diligence-Bericht mit."®

" Fir eine Beschreibung der Vendor Due Diligence siehe Stoecker (2004), S. 675; Weiser (2003), S. 593ff.
190 ygl. van Kann in van Kann (2009), S. 19.

31 vgl. Nawe/Nagel in Berens/Brauner (2008), S. 776.

192 Vgl. Weiser (2003), S. 594.

198 yigl. Nawe/Nagel in Berens/Brauner (2008), S. 764; Weiser (2003), S. 599.

154 vgl. Andreas in Beisel/Andreas (2010), § 2 Rn. 21.

%% Meist wird ein Wirtschaftsprifer, Anwalt oder ein unabhangiges Beratungsunternehmen beauftragt.

'%¢ Siehe zur Due Diligence durch einen unabhangigen Dritten z.B. Lutter (1997), S. 615, 618; Niewiarra
(2002), S. 37; Picot in Picot (2004), Teil | Rn. 41; Schroeder (1997), S. 2163; Ziemons (1999), S. 495.
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Mit der Fremd Due Diligence erreicht der Verkdufer einen &hnlichen Schutz wie mit der
Vendor Due Diligence. Allerdings hat er nicht die alleinige Entscheidungsbefugnis und
muss moglicherweise mehr Daten herausgeben als bei einer Verkaufer Due Diligence.
Der Erwerber kann sich nicht selbst ein Bild vom Unternehmen machen und keine Details
erfragen. Wenn ihm der Due Diligence-Bericht als Entscheidungsgrundlage meist nicht
ausreicht, kénnen sich die Verhandlungspartner auf eine Kombination aus k&uferseitiger
Due Diligence (vgl. Kapitel d) und Fremd Due Diligence einigen. Der Interessent bekommt
dann die Moglichkeit, das Unternehmen selbst zu prufen. Die Inhalte von Know-How wer-
den aber durch einen unabhangigen Dritten aufbereitet und mitgeteilt.

bb. Clean Team und Clean Room

Der Begriff Clean Team stammt aus den Gesundheits- und Computerwissenschaften, in
denen man einen Clean Room (Reinraum) einrichtet um Kontaminationen zu vermeiden.
Im M&A-Kontext entsteht eine Verunreinigung durch den Missbrauch vertraulicher Infor-
mationen."’ Die Parteien stellen das Clean Team gemeinsam zusammen.'*® Die Beteilig-
ten sind z.B. externe Fachleute oder Mitarbeiter, die unter Quaranténe stehen." Informa-
tionen zum Geistigen Eigentum des Zielunternehmens legt der VerduBerer nur den Mit-
gliedern des Teams offen. Diese geben sie in anonymer oder verklrzter Form weiter. Der
Erwerber erhalt die gefilterten Prifungsergebnisse. Im Unterschied zu den Prifern der
kauferseitigen Due Diligence missen sich die Beteiligten des Clean Team beim Scheitern
der Transaktion zum Schutz der erlangten Informationen fir langere Zeit aus dem opera-
tiven Geschaft zuriickziehen (Gardening Leave).'® Ihr Wissen (iber das Unternehmens-
Know-How kdnnen sie in diesem Zeitraum nicht verwerten. Die meisten Clean Teams
bestehen aus unabhangigen Dritten, die eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeich-
nen.'®' Allerdings haben viele Unternehmen die Erfahrung gemacht, dass diese Dritten
das Wissen gezielt nutzbringend bei der Beratung anderer Gesellschaften weiter verwer-
ten. Eine Due Diligence durch unabhéngige Dritte wird daher nur noch selten durchge-
fOhrt.

37 ygl. Koob (2006), S. 2-3.

%8 Eine Beteiligung beider Parteien macht insbesondere bei Mergers oder Joint Ventures Sinn. Bei einer
UnternehmensverauBerung kdnnen Erwerber und Verkdufer schon im Vorfeld die Integration ausarbeiten.
Der VerauBerer kann sich auBerdem zur Uberwachung mit eigenen Beratern beteiligen. Vgl. zur Beset-
zung eines Clean Team Koob (2006), S. 6-8.

159 Vgl. Stinderhauf in Schramm/Hansmeyer (2010), S. 361-362.
180 vgl. Hansmeyer/Roling in Schramm/Hansmeyer (2010), S. 95.
181 vgl. Wentworth (2007).
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d. Due Diligence durch den Erwerber

aa. Gestufte Due Diligence

Zum Schutz von Geistigem Eigentum wendet man in der Praxis haufig eine gestufte Due
Diligence (auch Splitting Due Diligence) an.'®® Der VerauBerer gibt Informationen je nach
Transaktionsfortschritt und Risikoeinstufung des Erwerbers weiter. Wenn zu Beginn meh-
rere Bieter beteiligt sind, erteilt er zunachst nur allgemeine Auskinfte. Er kann z.B. ange-
ben, dass er mit einem Produktionsverfahren 30 Prozent der Kosten einsparen kann —
ohne dabei technische Details zu erlautern. Im Prozessverlauf kann er die Herausgabe
weiterer Details in Abhangigkeit von der Anzahl der Interessenten und dem Fortschritt der
Verhandlungen beliebig staffeln und schrittweise das technische Vorgehen erlautern. Die
Abstufung kann sich aber auch allein nach dem Risiko des Informationsmissbrauchs
durch den Empfénger richten.'®® Wahrend ein neutraler Finanzinvestor eventuell schon zu
Beginn ausfuhrliche Angaben erhélt, muss sich ein Wettbewerber mit anonymisierten Da-
ten zufrieden geben. Je mehr sich die Erwerbsabsicht des Interessenten und damit auch
die rechtliche Bindung verfestigt, umso mehr Daten kann der VerauBerer weitergeben.'®*
Besonders wichtige Tatsachen lassen sich auch bis nach Vertragsabschluss geheim hal-
ten. Das wirkt sich aber mdglicherweise negativ auf die Kaufpreisverhandlungen aus.

bb. Confirmatory Due Diligence und Post-Completion Due Diligence

Eine Confirmatory Due Diligence wird meist am Ende des Prozesses oder nach Ab-
schluss der Verhandlungen durchgefihrt. Mit ihr kontrolliert der Erwerber die bisher ge-
wonnenen Informationen. Die Post-Completion Due Diligence liegt zeitlich zwischen Sig-
ning und Closing.’® Als alleinige Priifung bieten beide Arten der Due Diligence eine gute
Schutzwirkung, weil der VerauBerer Informationen zum Geistigen Eigentum erst in einem,
fir den Erwerber rechtlich bindenden Stadium offenlegt. Fir den Kaufer ist eine alleinige
Confirmatory oder Post-Completion Due Diligence aber i.d.R. nicht ausreichend. In der
Praxis ist die Anwendung beider Prifungsarten normalerweise auf die Untersuchung ein-
zelner Sachverhalte begrenzt, der aber weitere Prifungen vorangegangen sind.

cc. Post-Acquisition Due Diligence

Der Erwerber flihrt die Post-Acquisition Due Diligence nach Vertragserfillung durch, wenn
er Zugang zu allen Unterlagen hat. Sie erganzt Ublicherweise vorausgehende Untersu-
chungen. In seltenen Fallen kann sie auch die einzige Prifmdglichkeit sein, z.B. wenn
eine Due Diligence aus zeitlichen Grinden nicht méglich ist oder der VerauBerer sie aus

162 ygl. Angersbach (2002), S. 241.
163 Siehe dazu Kérber (2002), S. 270.
184 vgl. Kérber (2002), S. 270.

165 ygl. Niewiarra (2002), S. 48.

39



Vertraulichkeitsgriinden nicht zulésst.’® Dies ist jedoch problematisch, weil der Erwerber
unter Umsténden den Kaufpreis mindern mdchte oder vom Kaufvertrag zuriicktreten will,
wenn das Unternehmen nicht seinen Vorstellungen entspricht.’®’

3. SchutzmaBnahmen nach Vertragsschluss

a. Garantiezusage und Geheimhaltungsklausel

Nach Abschluss der Transaktion méchte der Erwerber sicherstellen, dass das Geistige
Eigentum nicht weiter genutzt wird und die Geheimhaltung der Kenntnisse gewahrleistet
ist. Know-How lasst sich allerdings nicht einfach aus dem Wissen des vorherigen Eigen-
timers und der beteiligten Personen I6schen. Der neue Inhaber kann sich daher vom
VerauBerer garantieren lassen, dass dieser die zukiinftige Verwertung oder Weitergabe
unterldsst und alle mitwissenden Personen zur Verschwiegenheit verpflichtet.'® Eine
Vereinbarung mit einem Arbeitnehmer Uber die Nutzungsbeschrankung der im Arbeits-
verhaltnis gewonnenen Kenntnisse ist grundsatzlich zulassig.'®® Allerdings kann sich die
Abgrenzung von Unternehmensgeheimnissen und Erfahrungswissen schwierig gestal-
ten.””® Wenn der Angestellte lange Jahre in der Forschung tatig war, hat er méglicher-
weise gute Kenntnisse Uber Verfahren und Abldufe. Eine zu weit gefasste Klausel ver-
stdBt dann als UberméBige vertragliche Bindung nach § 138 BGB gegen die guten Sitten
und ist folglich unwirksam."”" Um Rechtssicherheit zu schaffen, muss die Vereinbarung
deshalb eine detaillierte Beschreibung der zu schiitzenden Kenntnisse enthalten.'”?

b. Wettbewerbsverbot

Ein Wettbewerbsverbot bietet einen weitreichenden Schutz fir Geistiges Eigentum. Es
verhindert nicht nur die Verwertung geheimen Wissens sondern untersagt dem bisherigen
Eigentimer jegliche konkurrierende Téatigkeit. Im Ausgleich dafir verlangt der VerauBerer
meist eine Entschadigung. In der Regel berlcksichtigen die Parteien diese im Kaufpreis
ohne sie explizit auszuweisen. Ein Wettbewerbsverbot kann jedoch gegen deutsches Kar-
tellrecht verstoBen, § 1 GWB. Es bewirkt eine Wettbewerbsbeschrankung, da der Verkau-
fer flr einen bestimmten Zeitraum als Markiteilnehmer ausscheidet. Weil der Erwerber
maoglicherweise Schwierigkeiten hat, seine Marktposition zu halten, wenn der VerduBerer

168 vgl. Kriiger/Kalbfleisch (1999), S. 174.

'%7 Hierzu Muller-Thuns in Rodder/Hétzel/Muller-Thuns (2003), § 3 Rn. 35.

'%8 Einen Formulierungsvorschlag dazu gibt Rudo in Hettler/Stratz/Hoértnagl (2004), § 8 Rn. 132.
189 ygl. Salger/Breitfeld (2005), S. 156.

'° Dazu Schibtter (1997), S. 195.

! | AG Urteil vom 05.10.1988, DB 1989, S. 784; Ebenso Loschelder in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapi-
tel 3 Rn. 9.

72 ygl. Schistter (1997), S. 195-196.
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nach der Transaktion als Konkurrent auftritt, kann sich im Einzelfall aber auch ohne aus-
driickliche Regelung aus Treu und Glauben nach § 242 BGB eine ungeschriebene ver-
tragliche Nebenpflicht zur Unterlassung kiinftigen Wettbewerbs ergeben.'”® Demzufolge
kann auch ein vertraglich vereinbartes Wettbewerbsverbot nicht kartellrechtswidrig sein,
wenn es lediglich eine Nebenabrede darstellt, der Sicherung des Hauptzwecks dient und
sachlich, raumlich und zeitlich auf das Notwendigste beschrankt ist. Eine zu allgemeine
Formulierung verstdBt aber eventuell gegen § 138 BGB, § 1 GWB oder § 3 UWG.'* Als
zeitlicher Rahmen werden in der Regel zwei Jahre fiir angemessen gehalten.'”

4. Beurteilung privatautonomer SchutzmaBnahmen bei einer Unterneh-
mensveraufBerung

Wahrend die gesetzlichen Schutzmechanismen sich jeweils auf einzelne Immaterialglter
beziehen'’”®, schiitzen die privatautonomen MaBnahmen alle weitergegebenen Informati-
onen. Der vertragliche Schutz durch eine Geheimhaltungsvereinbarung entfaltet seine
Wirkung — wie die gesetzlichen Vorschriften — in der nachtraglichen Haftungsandro-
hung."” Mit einer Vertraulichkeits- und Absichtserklarung kann der Erwerber die Ernsthaf-
tigkeit seiner Kaufabsicht betonen. Dadurch l&sst sich ein Missbrauch herausgegebener
Informationen letztlich aber nicht verhindern. Einen umfassenderen Schutz bieten die
MaBnahmen in der Due Diligence. Sie entfalten eine Praventivwirkung indem sie die Da-
tenweitergabe einschrénken. Das beeintrachtigt allerdings die Hauptfunktion der Due Dili-
gence: den Ausgleich von Informationsasymmetrien. Der VerauBerer muss also zwischen
dem Geheimhaltungsinteresse des Unternehmens und dem Informationsbedirfnis des
Erwerbers abwéagen. Daflr stehen ihm verschiedene Due Diligence-Methoden zur Verfu-
gung, die die jeweiligen Interessen in unterschiedlichem MaBe berlcksichtigen. Mit zu-
nehmender Limitierung der Datenweitergabe erhdht sich die Schutzwirkung. Der Interes-
sent wird jedoch zunehmend unzureichend mit Informationen versorgt. Nach der Transak-
tion verandert sich das Interesse der Parteien. Der Erwerber mdchte sicherstellen, dass
der bisherige Inhaber das Geistige Eigentum nicht weiter nutzt. Diese Gefahr kann er ver-
ringern, indem er sich Garantiezusagen geben lasst. Einen besseren Schutz bietet ein
Wettbewerbsverbot, das aber nicht immer durchsetzbar ist.

Letztendlich kénnen auch die privatautonomen SchutzmaBnahmen das Risiko des Infor-
mationsmissbrauchs nur reduzieren aber nicht komplett beseitigen.

178 vgl. zur Zulassigkeit von Wettbewerbsverboten Wentzensen/Ackermann (2010), S. 8.

" S0 z.B. Canaris (2006), § 8 Rn. 10; Kurz (2008), Rn. 395; MaaBen in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapi-
tel 5 Rn. 22-25.

'7® Siehe dazu Wentzensen/Ackermann (2010), S. 8.
76 Mit Ausnahme des vorvertraglichen Schuldverhaltnisses, das alle offengelegten Daten betrifft.
7 Vgl. dazu auch Angersbach (2002), S. 230.
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V. Ergebnis

Auch wenn der VerauBerer das Risiko, dass der Erwerber das erlangte Wissen Uber das
Geistige Eigentum der Zielgesellschaft selbst verwertet, nicht komplett ausschlieBen
kann, hat er einige Mdglichkeiten dieses zu reduzieren. Zu Beginn der Transaktion kann
er die Motive des Interessenten genau analysieren. Daraus lasst sich ein Risikoprofil er-
stellen, an das zukunftige VorsichtsmaBnahmen angepasst werden. Vor Herausgabe von
Unternehmensgeheimnissen sollte er mit dem Kandidaten eine Geheimhaltungsvereinba-
rung abschlieBen. Mit einer Absichtserklarung kann der potenzielle Erwerber zusétzlich
die Ernsthaftigkeit seines Interesses bekraftigen. Durch die gestufte Due Diligence hat der
Bieter die Mdglichkeit, sich an das Unternehmen ,heranzutasten®. Sie wird von ihm in der
Regel gut akzeptiert, weil er die Prufung selbst durchfihren kann. Know-How kann der
VerauBerer in frhen Transaktionsphasen in anonymisierter Form weitergeben. Wenn er
dem Bieter Exklusivitat gewahrt, sollte er eine Break-up Fee vereinbaren, die verhindert
dass dieser die Transaktion ohne fundierten Grund abbricht. Mit zunehmender rechtlicher
Bindung kann der Verkaufer weitere Daten offenlegen. Nach Abschluss der Transaktion
kann der Erwerber sich vom bisherigen Inhaber das alleineige Nutzungsrecht an dem
Ubermittelten Wissen garantieren lassen.'’

'8 Und dieses eventuell zusatzlich durch ein Wettbewerbsverbot des bisherigen Eigentiimers schiitzen.
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B. Uberpriifung

l. Interessenlage

1. Erwerber

Bei der Uberpriifung des IP-Portfolios sind fiir den Erwerber vor allem zwei Aspekte von
Bedeutung. Zuné&chst will er wissen, welchen wirtschaftlichen Nutzen das Geistige Eigen-
tum fOr ihn hat und welche Synergien sich mit seinem Unternehmen ergeben. Daher
mochte er z.B. detaillierte Angaben zu der Funktionsweise von technischen Innovationen
und zum genauen Ablauf von Prozessen erhalten. Diese wirtschaftliche Prafung lasst er
durch Fachleute seines Unternehmens durchfihren. Daneben ist fir ihn die Bestandskraft
von gewerblichen Schutzrechten von Belang, weil der VerduBerer i.d.R. nicht fir den zu-
kinftigen Bestand eines Rechts haftet. Die formalen Kriterien kann er durch seinen An-
walt kontrollieren lassen. Fur die materielle Prifung zieht er einen Patentanwalt hinzu.
Daneben will der Erwerber auch herausfinden, ob Rechte Dritter gegen das Unternehmen
bestehen, die die Betriebstéatigkeit einschranken oder ihn an der Weiterfihrung des Un-
ternehmens hindern. Die Missachtung von Rechten Dritter kann fir den Erwerber mitunter
erhebliche finanzielle Folgen haben.'”® Bei einem Asset Deal ist auBerdem eine sorgfalti-
ge Bestandsaufnahme wichtig, weil jedes Immaterialgut einzeln Gbertragen werden muss.

2. VerauBerer

Der VerauBerer will den organisatorischen Aufwand der Prifung mdéglichst gering halten
und den Geschaftsbetrieb nicht beeintrachtigen. Mdglicherweise sind nicht alle Mitarbeiter
Uber die Verkaufsabsichten informiert und sollen auch nicht in die Vorgange einbezogen
werden. Daneben mdchte er grundsétzlich verhindern, dass der Erwerber Mangel auf-
deckt und deswegen den Kaufpreis mindert oder freiwillige Garantien verlangt. Bekannte
Mangel muss er allerdings entweder beseitigen oder dem Interessenten mitteilen, da er
sonst dafir haftet (vgl. Kapitel F.1.5.b). AuBerdem soll sich der Erwerber selbst von der
Qualitat der Schutzrechte Uberzeugen kénnen und bereit sein, einen hohen Kaufpreis zu
zahlen. Eine detaillierte Prifung gewahrt der VerduBerer dem Interessenten jedoch erst
im Laufe der Transaktion, wenn ein Abschluss wahrscheinlich erscheint und er die ver-
antwortlichen Mitarbeiter Uber die Verkaufsabsicht informiert hat.

179 ygl. z.B. den Fall Eastman Kodak gegen Polaroid. Kodak hatte bei der Entwicklung seiner Sofortbildkame-
ra Patente des Konkurrenten Polaroid verletzt und wurde daher 1990 zur Zahlung von 873 Millionen US$
Schadensersatz verurteilt. Dazu z.B. Fabry/Ernst (2007), S. 127.
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[l. Prifkriterien

1. Eigene ImmaterialgUter

a. Inhaltliche und formale Kriterien

Den Erwerber interessiert vorrangig der wirtschaftliche Nutzen der ImmaterialgUter. Er
mé&chte verstehen, welche Vorgange und Produkte dadurch einen Mehrwert erhalten und
ob er Kosten einsparen oder héhere Verkaufspreise erzielen kann. Dabei verlasst er sich
nicht allein auf die Angaben des VerauBerers, sondern trifft eine eigene Einschatzung.
Neue Immaterialglter sind besonders kritisch zu prifen, weil sich noch keine genauen
und verlasslichen Aussagen dartber treffen lassen, welchen finanziellen Nutzen sie er-
zeugen. AuBerdem ist fir den Erwerber ein Abgleich mit eigenen Kenntnissen von Bedeu-
tung. Ein besonders sparsames Produktionsverfahren hat fir ihn keinen Wert, wenn er
selbst ein noch besseres Verfahren entwickelt hat. Neben technologischen Innovationen
sind Marken haufig ein Motivationsgrund fur eine Unternehmensakquisition. Wenn der
Interessent eine bekannte Marke erwirbt, kann er auch seine eigenen Produkte damit
kennzeichnen und somit Synergien schaffen. Er hat die Mdglichkeit einen breiten Kun-
denkreis und neue geographische Markte zu erschlieBen, wenn die Marke einen hohen
Bekanntheitsgrad besitzt. Bei der Prifung ist flr inn daher von Interesse, welche Produkte
er kennzeichnen kann, wie hoch ihr Bekanntheitsgrad ist und welche geographischen
Markte bereits erschlossen sind.

Neben dem Inhalt sind auch formale Kriterien fiir den Erwerber wichtig. Bei der Bestands-
aufnahme ist er auf die Kooperation des VerduBerers angewiesen. Uber Datenbankabfra-
gen lassen sich zwar die amtlich registrierten Schutzrechte des Unternehmens ermitteln,
trotzdem ist es mdéglich, dass weitere Rechte auf den Namen von Privatpersonen, Toch-
terfirmen oder Holdinggesellschaften angemeldet sind. Bei Registerrechten ist zudem der
Verfahrensstand der Anmeldung von Bedeutung, weil der Erwerber evil. weitere Doku-
mente einreichen oder Geblhren bezahlen muss. Die Dauer des Anmeldevorgangs ist
abhangig von der Art des Schutzrechts — bis zur Erteilung eines Patents kénnen z.B. eini-
ge Jahre vergehen. Vor der Erteilung ist die Bestandskraft eines Rechts nicht sicher und
birgt ein Risiko fur den Erwerber. Die Schutzdauer der meisten Registerrechte ist zeitlich
begrenzt und muss durch Zahlung regelméaBiger Geblhren aufrechterhalten werden. Der
Erwerber méchte wissen, ob der VerauBerer bisherige Termine eingehalten hat, welche
Restlaufzeit verbleibt und wann die nachste Zahlung fallig ist. Know-How-Schutz erfordert
keine Geblhrenzahlung und kann theoretisch unendlich lang fortbestehen. Anhand unter-
nehmensinterner Unterlagen kann der Erwerber feststellen, welche MaBnahmen zur Ge-
heimhaltung getroffen werden. Daneben muss er den territorialen Schutzumfang ermit-
teln, weil jedes Registerrecht seine Schutzwirkung in einem regional begrenzten Umfang
entfaltet. Das DPMA kann nur Rechte erteilen, die in der Bundesrepublik Deutschland
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wirken. Es gibt jedoch auch europaweit giiltige Rechte.'® Der Wirkungsbereich von
Know-How ist dagegen nicht territorial begrenzt, weil es auf der Geheimhaltung und Un-
kenntnis aller Wettbewerber basiert.®' Bei auslandischen Immaterialgiterrechten ist zu
beachten, dass das Recht des jeweiligen Landes gilt. Die formalen Kriterien Iasst der Er-
werber von einem Anwalt oder Patentanwalt prifen.

b. Rechtliche Kriterien

aa. Eigentum

Registerrechte sind nicht immer auf den Namen des Unternehmens sondern haufig auf
Einzelpersonen, Tochterfirmen oder Holdinggesellschaften eingetragen. Wenn der Inte-
ressent die Rechte im Rahmen eines Share Deal erwerben méchte, muss das Zielunter-
nehmen Eigentimer sein. Beim Asset Deal ist der Kaufvertrag mit dem jeweiligen Schutz-
rechtsinhaber abzuschlieBen. Der Registerinhalt gibt bei den amtlichen Rechten jedoch
keine abschlieBende Auskunft (iber den rechtmaBigen Inhaber, weil das DPMA den Uber-
gang nur auf Antrag eintragt.'® Selbst wenn das Recht bereits materiell-rechtlich ibertra-
gen wurde, kann formell noch der alte Inhaber registriert sein.'® Der Erwerber kann sich
daher vom VerauBerer dessen Eigentiimerschaft garantieren lassen.'®* Bei Patenten be-
steht ein zusatzliches Risiko: wenn die Erfindung von einem Arbeitnehmer stammt, muss
der Arbeitgeber diese beansprucht und vergitet haben. Anderenfalls kann der Erfinder
auch nach Jahren noch eine Ubertragung und Vergitung verlangen.'®® Bei nicht registrier-
ten Rechten kann nur der VerduBerer Auskunft Gber die Inhaberschaft erteilen.

bb. Bestandskraft

Gewerbliche Schutzrechte sind durch Verdéffentlichung im jeweiligen Register jedermann
zuganglich. Auch nach der Rechtserteilung sind sie angreifbar, weil das DPMA bei den
meisten Rechten nur die formellen, aber nicht die materiellen Voraussetzungen kontrol-
liert. Bei wichtigen Schutzrechten lasst der Erwerber die Bestandskraft daher von einem
Patentanwalt prifen. Als Informationsquelle dienen u.a. aktuelle Registerausziige und
unternehmensinterne Unterlagen. Bei materiell gepriften Schutzrechten, wie z.B. Paten-
ten, kann der Erwerber die amtlichen Unterlagen des Prifungsverfahrens einsehen. Der
Zeitpunkt des Rechtserwerbs ist bei allen Schutzrechten von Bedeutung, weil bei einer

'8 56 z.B. das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das beim Harmonisierungsamt fiir den Bin-
nenmarkt in Alicante angemeldet werden muss.

'81 ygl. Ann in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 1 Rn. 44.

'®2 Dazu z.B. § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG, § 29 Abs. 3 GeschmMG, § 27 Abs. 3 MarkenG.

'8 vgl. Brenner/Knauer/Wdmpener in Berens/Brauner (2008), S. 636.

'8 Fir zahlreiche Formulierungsvorschléage siehe Rudo in Hettler/Stratz/Hdrtnagl (2004), § 8 Rn. 213-230.

'®% Siehe zur Arbeitnehmererfindung beim Betriebsiibergang ausfiihrlich Bartenbach/Volz (2002), § 1 Rn.
114-122; Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 286; Gaul (1994), S. 2.
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Kollision mit anderen Rechten prioritatséltere Anspriiche Vorrang haben.'® Die Prioritét
der Registerrechte richtet sich nach dem Tag der Anmeldung. Bei nicht registrierten Rech-
ten ist die tatsachliche Nutzung ausschlaggebend.'®

cC. Belastungen

(1) Konflikte

Waéhrend und nach der Transaktion kénnen sich Konflikte wegen der Inhaberschaft, des
Bestands und der Verteidigung eines Rechts ergeben. Wenn ein Dritter prioritatséltere
Rechte geltend machen kann, wird die Schutzwirkung sofort beendet oder gilt als von
Anfang an nicht eingetreten. AuBerdem kann ein Registerrecht bei vorliegenden Griinden
z.B. durch Einspruch, Nichtigkeitsklage oder Léschungsantrag angegriffen werden. Abge-
schlossene Konflikte geben Aufschluss Uber die Erfolgswahrscheinlichkeit von Klagen.
Daneben muss der Inhaber Rechtsverletzungen verfolgen. Dafur stehen ihm u.a. Unter-
lassungs- und Schadensersatzansprtiche zu. Weil rechtliche Auseinandersetzungen hohe
Anwalts- und Gerichtskosten verursachen, nimmt der Erwerber laufende und drohende
Verfahren auf und beurteilt ihre Auswirkungen. Viel bedeutender als die finanziellen Kos-
ten eines Verfahrens sind fiir ihn die Folgen eines Rechtsverlustes.® Falls sich z.B. das
Patent fur ein Produktionsverfahren als nichtig herausstellt, dirfen die Konkurrenten die
Erfindung ebenfalls verwerten. Das Zielunternehmen verliert damit méglicherweise einen
groBen Wettbewerbsvorsprung.

(2) Rechte Dritter

Wenn der Kaufer Immaterialgtter mit einem Unternehmen erwirbt, ist es fur ihn besonders
wichtig, dass er ein Exklusivrecht erhalt und andere Wettbewerber von der Nutzung aus-
schlieBen darf. Nur so kann er den finanziellen Vorteil alleine abschdpfen. Daher muss er
sich vergewissern, dass Dritte keine Nutzungsrechte an den Schutzrechten der Zielge-
sellschaft besitzen. Die haufigste Form der Nutzungsubertragung ist die Lizenz. Bei einer
ausschlieBlichen Lizenz geht das Recht an dem Immaterialgut auf den Lizenznehmer
Uber. Ihm steht dadurch ein Verbietungsrecht gegenlber jedermann — auch dem Lizenz-
geber — zu. Der Lizenzgeber bleibt aber Rechtsinhaber. Der ausschlieBliche Lizenzneh-
mer erwirbt eine starke Stellung im Wettbewerb. Daflir muss er jedoch eine hohe Gebuhr
bezahlen, weil nur er allein zur Nutzung berechtigt ist. Der Erwerber kann ein Schutzrecht,
das mit einer ausschlieBlichen Lizenz belastet ist, nicht selbst nutzen. Der finanzielle Er-
trag beschrankt sich auf die Lizenzgebuhr. Der einfache Lizenznehmer teilt das Nutzungs-
recht mit Konkurrenten. Seine Position ist schlechter als die des ausschlieBlichen Lizenz-

'8 vgl. Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 11.
'¥7 Das gilt insbesondere fiir die nicht registrierte Marke. Siehe dazu auch Volker (1999), S. 2414.

'88 Siehe zur Uberpriifung von Rechtsstreitigkeiten Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 282-283.
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nehmers. Daflir muss er normalerweise eine niedrigere Gebuhr bezahlen. Der Erwerber
kann das Immaterialgut selbst nutzen, muss allerdings den Wettbewerbsvorteil, und damit
auch den monetaren Nutzen, mit den Lizenznehmern teilen. Weil das DPMA Lizenzen nur
auf Antrag im Register eintragt, muss der Interessent sie im Dialog mit dem Ver&uBerer
ermitteln.’®® Ihr Bestand bleibt durch einen Rechtsiibergang unberiihrt.'®® Daher ist eine
Kundigungsmadglichkeit im Einzelfall klaren. Daneben sind theoretisch weitere Belastun-
gen, wie z.B. die Bestellung von NieBbrauch, §§ 1068, 1069 BGB, oder einem Pfandrecht,
§§ 1273, 1274 BGB, mdglich. In der Praxis sind sie jedoch nicht relevant.

2. ImmaterialgUter in dritter Hand

a. Lizenzen

Wenn das Zielunternehmen Lizenzen an Immaterialgltern Dritter besitzt, méchte der Er-
werber wissen, ob ihm ein ausschlieBliches Recht gewahrt wird oder ob er die Nutzungs-
befugnis mit Konkurrenten teilen muss. Fir ihn ist ebenfalls interessant, welchen Wettbe-
werbsvorteil und welchen monetaren Nutzen ihm die Befugnis verschafft. In Abhangigkeit
von der Lizenzgeblhr kann er danach entscheiden, ob eine weitere Nutzung rentabel ist.

Bei einer Unternehmenstransaktion hangt der Fortbestand eines Nutzungsrechts vom
Vertragspartner und der rechtlichen Struktur der Ubernahme ab. Der Erwerber kann die
Lizenz weiter nutzen, wenn die Gesellschaft Vertragspartner ist und er das ganze Unter-
nehmen erwirbt. Méglicherweise enthalt der Lizenzvertrag jedoch eine Change-of-Control-
Klausel, die dem Lizenzgeber bei einem Eigentimerwechsel ein Sonderkiindigungsrecht
einrdumt oder das Erléschen der Lizenz zur Folge hat, wenn ein Konkurrent den Lizenz-
nehmer akquiriert.'" Ist der Erwerber nicht an der Weiterfiihrung des Vertrags interes-
siert, kann er den VerauBerer verpflichten, eine vorzeitige Kiindigung zu erwirken.'®?

Die Beteiligten missen die weitere Nutzung der Lizenz jedoch klaren, wenn der Kaufer
nur Einzelgegenstande erwirbt oder eine Privatperson Lizenznehmer ist. Die Ubertragbar-
keit einer Lizenz ist normalerweise im Lizenzvertrag geregelt. Wenn eine derartige Ver-
einbarung fehlt, kann der VerauBerer die Lizenz nicht ohne Zustimmung des Lizenzge-
bers auf den Erwerber (ibertragen.'®® Die Vergabe von Unterlizenzen erfordert ebenfalls

'8 Beim Patent tréagt das DPMA z.B. nur ausschlieBliche Lizenzen ein, § 30 Abs. 4 Satz 1 PatG.

%0 ygl. zum Sukzessionsschutz z.B. Donle (1997), S. 78; Vélker (1999), S. 2418 sowie § 15 Abs. 3 PatG,
§ 31 Abs. 5 GeschmMG, § 30 Abs. 5 MarkenG.

%" Siehe dazu z.B. Brenner/Knauer/Wompener in Berens/Brauner (2008), S. 636-637; Hartmann in Bei-
sel/Andreas (2010), § 14 Rn. 96.

192 vgl. Donle (1997), S. 78. Wenn der VerauBerer kein Kiindigungsrecht geltend machen kann, fiihrt er die
Beendigung des Vertrags in der Regel durch eine Abfindungszahlung herbei.

198 Die Ubertragbarkeit von Lizenzen ist gesetzlich nicht geregelt. Allerdings kann das, durch den Lizenzver-
trag begriindete Nutzungsrecht gem. § 399 BGB bei einer inhaltlichen Anderung nicht ohne Zustimmung
des Lizenzgebers Ubertragen werden. Weil die Person des Lizenznehmers fiir den Schutzrechtsinhaber
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die Erlaubnis des Lizenzgebers, falls sie nicht vertraglich gestattet ist."®* Der Erwerber
kann die Ubertragung oder die Annahme einer Unterlizenz verweigern, wenn er nicht an
dem Nutzungsrecht interessiert ist. Dann bleibt das Vertragsverhaltnis zwischen den ur-
springlichen Parteien bestehen und es obliegt dem VerduBerer dieses zu beenden.

b. Einschrankungen fur das Unternehmen durch Rechte Dritter

Der Erwerber ist in seiner unternehmerischen Freiheit eingeschréankt, wenn er eigene Im-
materialgUter nicht verwenden kann, ohne Rechte Dritter zu verletzen.'® Patente kénnen
als sogenannte Sperr- oder Blockade-Patente gegen das Unternehmen gerichtet sein.
Blockade-Patente werden vom Inhaber nicht selbst verwertet, sondern dazu genutzt, an-
deren Unternehmen den Zugang zu Technologien zu versperren. Sie erschweren es den
Wettbewerbern Patente einer dhnlichen Technologie anzumelden.'*® Wenn Konkurrenten
mehrere Blockade-Patente besitzen, kénnen sie einen Patentzaun errichten, der das Ziel-
unternehmen daran hindert, seine Technologien anzuwenden ohne fremde Rechte zu
verletzen. Eigene Patente sind fir den Erwerber dann wertlos, wenn er keine Lizenz an
den fremden Rechten erwerben kann. Blockade-Patente muss der Kaufer in Riicksprache
mit dem VerauBerer ermitteln. Weil dieser aber normalerweise nicht Gber Rechtsverlet-
zungen Bescheid weil3, die noch nicht geltend gemacht wurden, kann der Erwerber zu-
dem Eigenrecherchen durchfuhren, die allerdings aufwéndig sind.

i.d.R. von Bedeutung ist, wird man regelmé&Big davon ausgehen miissen, dass die Weiterlibertragung eine
Inhaltsdnderung bedeutet und daher nicht ohne Zustimmung des Lizenzgebers mdglich ist.

Siehe zur einfachen Lizenz auch Hubmann/Gétting (2010), § 26 Rn. 18; Kihnen/Geschke (2010), Rn. 917;
Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 103. Zur Markenlizenz Kurtz (2007), S. 293-294.

Vgl. zur ausschlieBlichen Lizenz z.B. Hubmann/Gétting (2010), § 26 Rn. 18; KraBer (2009), S. 933-934.
Zur Markenlizenz Hacker in Strébele/Hacker (2009), § 30 Rn. 56; Kurtz (2007), S. 292-293.

% Der einfache Lizenznehmer darf ohne ausdriickliche Erlaubnis keine Unterlizenzen vergeben. Dazu z.B.

auch Hubmann/Gétting (2010), § 26 Rn. 18; KraBer (2009), S. 934.

Dem ausschlieBlichen Lizenznehmer wird aber teilweise die Befugnis zur Vergabe von Unterlizenzen
zugesprochen. So z.B. Hubmann/Gétting (2010), § 26 Rn. 18; KraBer (2009), S. 934; BGH-Urteil vom
26.11.1954, GRUR 1955, S. 340. Wenn die Person des Lizenznehmers fir den Schutzrechtsinhaber je-
doch von Bedeutung ist — wovon in der Regel auszugehen ist — dann ist auch der ausschlieBliche Lizenz-
nehmer nur bei ausdrlcklicher Erlaubnis zur Vergabe von Unterlizenzen berechtigt. Dazu z.B. Ullmann in
Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 105; Kurtz (2007), S. 295; Strébele/Hacker (2009), § 30 Rn. 57.

195 Vgl. zur Problematik der Verletzung von Schutzrechten Dritter Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S.
287; Kiihl/Sasse (2007), S. 122-123.

1% vgl. dazu Grimpe (2009), S. 4.

48



[I. Wichtige Prafkriterien ausgewahlter Immaterialgtter

1. Patent

Wenn der K&aufer mit dem Unternehmen ein Patent erwirbt, méchte er wissen, welchen
Nutzen er damit erzielen kann. Ein Patent kann als Sach- oder Verfahrenspatent regis-
triert sein. Die Erfindung beeinflusst also ein Endprodukt oder ein Herstellungsverfahren.
Far den Erwerber ist auBerdem wichtig, ob das Unternehmen das Patent bereits nutzt und
welchen Ertrag es damit generiert. Mit einem Sachpatent erzielt der Inhaber einen Mehr-
wert, weil er das Produkt in héherer Stiickzahl oder mit einem Aufpreis verkaufen kann.
Ein Verfahrenspatent schafft i.d.R. einen Kostenvorteil, da das Unternehmen schneller
oder kostengtinstiger produzieren kann. Daneben muss der Erwerber die Zahlung der
Verlangerungsgeblhr kontrollieren, um sicherzustellen, dass das Recht nicht erloschen
ist, § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG.

Der Kaufer méchte zudem das Eigentum, die Bestandskraft und mdgliche Belastungen
prifen. Ein aktueller Registerauszug gibt Auskunft Uber den eingetragenen Eigentimer.
Er kann die Rechtsinhaberschaft jedoch nicht mit vollstandiger Sicherheit belegen, weil
ein Inhaberwechsel formfrei erfolgen kann und nur auf Antrag in die Patentrolle eingetra-
gen wird, § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG." Allerdings darf allein der eingetragene Inhaber
Rechte aus dem Patent geltend machen, § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG. Wenn die Angaben
des VerauBerers nicht mit dem Registerauszug Ubereinstimmen, besteht die Méglichkeit,
sich vom Ver&uBerer eine entsprechende Ubertragungsvereinbarung vorlegen zu lassen.

Die materiellen Schutzvoraussetzungen werden vor Erteilung des Patents durch das Pa-
tentamt gepriift, § 44 Abs. 1 PatG. Die Bestandskraft lasst sich daher anhand der Ertei-
lungsurkunde und der Veréffentlichung im Patentblatt kontrollieren. Bei Unsicherheiten
oder besonders wichtigen Patenten kann der Erwerber jedoch einen Patentanwalt fir eine
zusatzliche Prufung hinzuziehen.

Ein Patent kann durch Gerichtsverfahren oder durch Rechte Dritter belastet sein. Weil der
Kéufer das Recht ohne Einschrankung nutzen méchte, muss er eine grindliche Recher-
che durchfuhren. Falls die materiellen Voraussetzungen nicht erflllt sind, kann ein Dritter
bis zu drei Monate nach der Anmeldung Einspruch erheben, § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG,
oder nach Ablauf dieser Frist eine Nichtigkeitsklage anstreben, § 81 Abs. 1 Satz 1 PatG.
Der bisherige Inhaber hat méglicherweise Lizenzen vergeben, § 15 Abs. 2 Satz 1 PatG,
die den Kaufer in der zukunftigen Nutzung einschranken oder ihn komplett von der eige-
nen Verwertung ausschlieBen. Lizenzen werden nur auf Antrag im Register eingetragen,

%7 Dazu auch Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 71. Die Formerfordernisse fiir die Eintragung des
Rechtsiibergangs sind in § 28 DPMAYV geregelt.
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§ 30 Abs. 4 Satz 1 PatG, und bleiben von einem Rechtstibergang unberthrt, § 15 Abs. 3
PatG. Wenn das Zielunternehmen ein Patent besitzt, an dem ein 6ffentliches Interesse
besteht, kann das DPMA eine Zwangslizenz erteilen, § 24 PatG. Dies kann z.B. bei Pa-
tenten fiir Medikamente der Fall sein. Daneben sind weitere Arten der beschrénkten Uber-
tragung, z.B. durch die Bestellung von NieBbrauch'® oder durch ein Pfandrecht'®®, még-
lich. Sie sind in der Praxis jedoch nicht relevant. Belastungen kann der Erwerber anhand
des Registerauszugs und im Dialog mit dem VerduBerer iiberpriifen.?®

Fir die Uberpriffung des Unternehmens nutzt der Erwerber eine Due Diligence Checkliste
(vgl. dazu Anhang 1). Diese enthalt i.d.R. ein separates Kapitel flir Schutzrechte, das Fra-
gen zu den formalen und rechtlichen Kriterien beinhaltet. Daneben versucht der Kaufer
z.B. Uber Angaben zu Produkten, Markt & Wettbewerb und Forschung & Entwicklung die
wirtschaftliche Verwertbarkeit der Patente und die zuklnftigen Entwicklungspotenziale zu
ermitteln. So will er z.B. wissen, ob der Markt durch einen hohen Innovationsgrad ge-
kennzeichnet ist, welche aktuellen Entwicklungen es gibt und ob die Konkurrenz Substitu-
tionsprodukte anbietet. Daneben mdchte er erfahren, welche Entwicklungspotenziale be-
stehen und ob Investitionen zur Entwicklung innovativer Technologien geplant sind. Mithil-
fe von Angaben zum Standardisierungsgrad von Produkten und zu Neu-, Varianten- oder
Ahnlichkeitskonstruktionen kann er herausfinden, welchen Einfluss Patente haben.

2. Geschmacksmuster

Bei der Prifung ermittelt der Erwerber, welches Design durch ein Geschmacksmuster
geschutzt ist und ob dieses ein Einzelteil oder ein ganzes Produkt betrifft. Die Bedeutung
des Schutzrechts hangt zudem vom Stellenwert des jeweiligen Produkts im Portfolio des
Zielunternehmens ab. Die Schutzwirkung tritt gem. § 27 Abs. 1 GeschmMG mit der Ein-
tragung im Register ein und muss ab dem sechsten Jahr durch jéhrliche Gebihren auf-
rechterhalten werden. Ein aktueller Registerauszug gibt Aufschluss dartiber, ob der Inha-
ber die GeblUhren rechtzeitig gezahlt hat.

%8 & 15 Abs. 1 Satz 2 PatG, §§ 1068, 1069 BGB. Siehe zu der Frage, ob ein Recht Objekt eines Rechts sein
kann, Frank in Staudinger (2009), Vorbemerkungen zu § 1068-1084 BGB Rn. 2; § 1068 BGB Rn. 2;
§ 1069 BGB Rn. 13. Siehe zur Bestellung von NieBbrauch an dem Recht auf das Patent, an dem An-
spruch auf Erteilung des Patents und an dem Recht aus dem Patent, Frank in Staudinger (2009) Anhang
zu § 1068f BGB Rn. 13. Siehe zum NieBbrauch an Lizenzen Henn (2003), Rn. 98-102.

Eine Eintragung in die Patentrolle ist gem. § 29 Abs. 1 DPMAV grundséatzlich mdglich. So auch Rudloff-
Schéaffer in Schulte (2008), § 30 PatG Rn. 15; Schafers in Benkard (2006), § 30 PatG Rn. 7. Anders dage-
gen Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 73.

% & 15 Abs. 1 Satz 2 PatG, §§ 1273, 1274 BGB. Siehe dazu ausfiihrlich Klawitter/Hombrecher (2004), S.
1213-1217. Zur Eintragung in die Patentrolle gelten die Ausfiihrungen zum NieBbrauch.

20 Gem. § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG vermerkt das Patentamt in der Patentrolle Beschrankungen, einen Wider-
ruf, die Erklarung der Nichtigkeit und die Erhebung eines Einspruchs und einer Nichtigkeitsklage.
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Der Erwerber sollte prufen, wer Eigentimer des Registerrechts ist. Die Eintragung des
Eigentimers im Register gibt keine zuverlassige Auskunft Gber die tatsachliche Rechtsin-
haberschaft, weil das DPMA den Rechtsiibergang nur auf Antrag vermerkt, § 29 Abs. 3
GeschmMG.?" Allerdings wird die verfahrensrechtliche Stellung nur durch die Regis-

202
t.

tereintragung bewirk Wenn der Erwerber die Inhaberschaft des VerauBerers bezwei-

felt, kann er sich diese durch eine vertragliche Garantie zusichern lassen.

Die Bestandskraft des Geschmacksmusters ist unsicher, weil das DPMA die materiellen
Voraussetzungen nicht prift. Der Kaufer kann sie durch Eigenrecherche oder durch Hin-
zuziehung von Experten kontrollieren. Das Schutzrecht wird jedoch geldscht, wenn ein
Dritter Nichtigkeitsklage erhebt und sich herausstellt, dass das Erzeugnis kein Muster ist,
nicht neu ist oder keine Eigenart aufweist, § 33 Abs. 1 GeschmMG. Abgeschlossene Ver-
letzungsverfahren geben einen Anhaltspunkt Uber die Bestandskraft, weil sich aus den

Entscheidungen oft ergibt, ob die Schutzfahigkeit bejaht wurde.?*

Daneben ist es flr den Erwerber wichtig, ob Rechte Dritter das Geschmacksmuster belas-

ten. Bestehende Lizenzen schranken ihn mdéglicherweise in der zukunftigen Nutzung ein,

§ 31 Abs. 1 GeschmMG. Weitere Belastungen kénnen sich z.B. aus einem NieBbrauch-2**

oder Pfandrecht®® ergeben. Sie lassen sich mithilfe eines Registerauszugs oder im Dialog
mit dem Ver&uBerer ermitteln.

3. Marke

Marken sind ein wichtiger Treiber fir Unternehmensakquisitionen. Sie ermdglichen dem
Erwerber Zugang zu einem breiten Kundenkreis und zu neuen regionalen Markten. Far
ihn ist daher interessant, welchen Bekanntheitsgrad eine Marke hat, fiir welche Waren
und Dienstleistungen er sie nutzen kann und um welche Art der Marke es sich handelt.
Diese Aspekte spielen auch bei der Zusammenfihrung mit dem eigenen Markenportfolio

21 Sjehe zur Bestandsaufnahme und zur rechtlichen Priifung von Geschmacksmustern auch Hartmann in
Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 57-60.

292 Die Eintragung ist Voraussetzung fiir die Passiviegitimation bei Nichtigkeitsklage und Loschung, nicht
jedoch fir die gerichtliche und auBergerichtliche Geltendmachung von sonstigen Anspriichen und fir
Strafantrage. Wenn der materiell-rechtliche Inhaber Rechte aus dem Geschmacksmuster geltend machen
will, muss er einen Nachweis seiner Inhaberschaft erbringen. Siehe z.B. Beschluss des Bundespatentge-
richts, 4. Senat, vom 17.12.1992, Blatt fir PMZ 1993, S. 345; Beyerlein in Brickmann/ Ginther/Beyerlein
(2007), § 29 Rn. 12-14; Donle (1997), S. 78; Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 4.

203 y/gl. Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 63.

204 £ 30 Abs. 1 Nr. 1 GeschmMG, §§ 1068, 1069 BGB. Eine Eintragung in das Register kann gem. § 30 Abs.
2 GeschmMG erfolgen. Vgl. dazu Frank in Staudinger (2009), Anhang zu § 1068f BGB Rn. 12.

205 § 30 Abs. 1 Nr. 1 GeschmMG, §§ 1273, 1274 BGB. Eine Eintragung in das Register kann gem. § 30 Abs.
2 GeschmMG erfolgen. Vgl. zur Nutzung als Kreditsicherheit auch Klawitter/Hombrecher (2004), S. 1218-
1219 und Repenn (1998), S. 15-17.
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eine wichtige Rolle. Der Kaufer kann beliebig viele Produkt- und Sortimentsmarken paral-
lel nutzen. Fir das Unternehmen kann es aber nur eine Unternehmensmarke geben.

Neben den inhaltlichen Themen sind auch rechtliche Kriterien zu prifen. Ein aktueller
Registerauszug gibt Auskunft Gber den formellen Inhaber einer eingetragenen Marke.
Weil das DPMA einen Rechtswechsel nur auf Antrag im Register vermerkt, § 27 Abs. 3
MarkenG, ist der rechtmaBige Inhaber jedoch nicht unbedingt eingetragen. Bei einer nicht
registrierten Marke ist die Inhaberschaft schwer zu prifen, weil sie grundsétzlich demjeni-
gen zusteht, der sie nutzt. Der Interessent muss sich daher auf die Aussagen des Verkau-
fers verlassen. Daneben sollte er versuchen, die Verkehrsgeltung durch Marktforschung
zu ermitteln. Allerdings lasst sich nur schwer feststellen, ob entgegenstehende, registrier-
te Rechte Dritter an der nicht eingetragenen Marke bestehen. Wie wichtig es fir den Er-
werber ist, vor Abschluss der Transaktion die Eigentumsverhéltnisse zu Uberprifen, zeigt
die Ubernahme des Automobilherstellers Rolls-Royce Motor Cars durch VW. Der Auto-
mobilkonzern erwarb 1998 fur 1,44 Milliarden Mark das Werk in Crewe und die Rechte am
Rolls-Royce-Kuhler und der Kuhlerfigur — allerdings nicht die Rechte am Markennamen
Rolls-Royce. Diese konnte sich BMW sichern, weil VW es versaumt hatte, mit Rolls-
Royce Plc. um die Markenrechte zu verhandeln.?®

Die Bestandskraft muss der Erwerber nicht begutachten, weil das DPMA die materiellen
Voraussetzungen prift, § 36 Abs. 1 MarkenG. Er sollte allerdings kontrollieren, ob der
bisherige Inhaber die Aufrechterhaltungsgebihr regelmaBig entrichtet hat. Marken unter-
liegen zudem einem Benutzungszwang. Der Inhaber muss die Marke innerhalb von flnf
Jahren nutzen, § 26 Abs. 1 MarkenG, sonst kann ein Dritter einen Antrag wegen Verfalls
stellen, § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Dies ist jedoch nur fir Vorratsmarken wichtig, da
bedeutende Marken i.d.R. sowieso genutzt werden. Bei der nicht eingetragenen Marke
sind Benutzung und Verkehrsgeltung ausschlaggebend fir den Rechtserwerb. Beide sind
mitunter aber schwer zu prifen.

Weil der Erwerber die Marke alleine nutzen mdchte, will er wissen, ob sie z.B. durch Li-
zenzen, § 30 Abs. 1 MarkenG, NieBbrauch-**" oder Pfandrechte®® belastet ist. Dies kann

er mithilfe eines Registerauszugs und im Dialog mit dem Ver&uBerer ermitteln.

26 ygl. dazu auch ,Rolls-Royce Kampfer und Sieger*, in FOCUS Nr. 32 vom 03.08.1998, S. 174.

207 & 29 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG, §§ 1068, 1069 BGB. Eine Eintragung in das Register kann gem. § 29 Abs. 2
MarkenG erfolgen. Vgl. dazu Frank in Staudinger (2009), Anhang zu § 1068f BGB Rn. 16.

208 § 29 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG, §§ 1273, 1274 BGB. Eine Eintragung in das Register kann gem. § 29 Abs. 2
MarkenG erfolgen. Vgl. auch Klawitter/Hombrecher (2004), S. 1217-1218.
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4. Domain

Domains sind fir den Erwerber sehr wichtig, weil sie das Unternehmen weltweit présen-
tieren. Er kann anhand der Zahlungsbelege kontrollieren, ob der bisherige Inhaber alle
erforderlichen GebUhren entrichtet hat.

Der Kaufer ermittelt den Eigentimer einer Domain durch eine Domainabfrage. Fir die
Top-Level-Domain .de ist die Registrierungsstelle DENIC zustandig. Diese listet unter der
online abrufbaren WHOIS-Datei Name und Kontaktdaten des Domaininhabers auf.

Bei Verst6Ben gegen das Markenrecht kénnen rechtliche Auseinandersetzungen entste-
hen. Fir den Interessenten sind insbesondere Abmahnungen, Unterlassungserklarungen,
Vorrechts- und Abgrenzungsvereinbarungen von Bedeutung.?®® Falls mit der Domain
Rechte Dritter verletzt werden, kann der Erwerber sie mdglicherweise nicht weiter nutzen.
Das ist fur ihn wirtschaftlich vor allem von Bedeutung, wenn das Unternehmen Geschéfte
Uber das Internet abwickelt, weil er dann einen wichtigen Vertriebskanal verliert. Die Top-
Level-Domain .de kann zudem mit einem sogenannten Dispute-Eintrag belegt sein. Die-
ser wird auf Antrag eines Dritten gesetzt, der Rechte an der Domain glaubhaft machen
kann. Die Ubertragung der Domain auf den Erwerber ist dann nicht mehr méglich. Dane-
ben kann die Domain durch ein Pfandrecht belastet sein.?'

5. Know-How

Das Zielunternehmen kann Know-How auf verschiedenen Gebieten besitzen. Der Erwer-
ber méchte erfahren, welches Wissen existiert und was fir einen monetéaren Vorteil er
damit erlangt. Bei technischem Wissen ist er besonders an der Funktionsweise interes-
siert. Die inhaltliche Prifung fihrt er nach den gleichen Kriterien wie bei Patenten durch.
Daneben ist bei Know-How wichtig, in welcher Form es gespeichert wird, welche MaB-
nahmen das Unternehmen zur Geheimhaltung trifft und welche Personen Zugang dazu
haben. In vielen Branchen missen Unternehmen anhand von Zertifizierungen oder Quali-
tatsmanagement-Handbichern nachweisen, dass sie bestimmte Anforderungen erfillen.
Automobilzulieferer missen bei Produktionsprozessen z.B. die Normen des VDA (Ver-
band der Automobilindustrie) erflllen. Eine genaue Dokumentation des Know-How wird
daher haufig von Kunden verlangt.

299 ygl. dazu ausfihrlich Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 44.

#10 verschiedene Méglichkeiten der Sicherungstibertragung beschreibt Schafft (2006), S. 1015-1017. Nach
Wiegand in Staudinger (2009), § 1273 BGB Rn. 78 ist die Domain keine absolute Rechtsposition (so auch
BVerfG-Beschluss vom 24.11.2004, NJW 2005, S. 589-590; BGH-Beschluss vom 05.07.2005, NJW 2005,
S. 3353-3354) und demnach als solche nicht pfandbar. Allerdings kann der Konnektierungsanspruch ge-
genlber der DENIC gem. § 1280 BGB verpfandet werden (was aber im Ergebnis einer Verpfandung des
Domain-Namens gleich kommt).
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Die Rechtsinhaberschaft von Know-How ist schwer zu prifen, weil es amtlich nicht regis-
triert ist. Die Kenntnisse kénnen durch Ubermittlung des tatsachlichen Wissensstands
formfrei Ubertragen werden. Der Erwerber kann aber nicht ausschlieBen, dass das Wis-
sen in anderen Unternehmen ebenfalls vorliegt — z.B. weil es dort selbst entwickelt wurde.

Know-How-Schutz entsteht nicht wie bei gewerblichen Rechten durch formelle oder mate-
rielle Voraussetzungen sondern allein dadurch, dass es sich um eine nicht offenkundige
Tatsache handelt, die dem Inhaber wirtschaftliche Vorteile ermdglicht. Er muss an der
Geheimhaltung ein Interesse haben, das er durch geeignete SchutzmaBnahmen ver-
tritt.2"" Bei der Priifung muss sich der K&ufer auf die Angaben des Ver&uBerers verlassen.
Die zweifelsfreie Bestandskraft l4sst sich aber erst im Rahmen eines Prozesses klaren.?'

Der Erwerber méchte das Know-How alleine nutzen. Es kdnnen jedoch Lizenzen daran
bestehen, die ihn in der Verwertung einschranken.?’® Die Bestellung von NieBbrauch®'
und die Verpfandung®"® sind theoretisch méglich. Sie sind in der Praxis allerdings nicht
von Bedeutung, weil die Offenlegung des Wissens in der entsprechenden vertraglichen
Vereinbarung die Gefahr eines Informationsmissbrauchs erhéht.

Der Kaufer kann Informationen Uber das Know-How der Zielgesellschaft anhand ver-
schiedener Anforderungspunkte der Due Diligence Checkliste abfragen (vgl. dazu Anhang
1). Er méchte z.B. wissen, welche Entwicklungspotenziale bestehen und welche Investiti-
onen in neue Produktprogramme flieBen. Ob Know-How in Einkauf oder Vertrieb vorliegt,
kann er ermitteln, indem er Flussdiagramme und Prozessablaufbeschreibungen auswer-
tet. Daneben will er erfahren, ob eine Kunden- oder Lieferantendatenbank angelegt wur-
de, ob diese gepflegt wird und wie umfangreich sie ist.

211 Vgl Volker (1999), S. 2416.
22 Fiir weitere Ausfiihrungen zur Uberpriifung von Know-How siehe Vélker (1999), S. 2416.

213 Auch die Vergabe von Lizenzen erfordert eine dauerhafte Geheimhaltungsverpflichtung des Lizenzgebers.

214 Zieht man die zum vergleichbaren Erfinderrecht geltenden Regelungen heran, ist ein NieBbrauch an

Know-How grundsatzlich mdglich (siehe zum NieBbrauch am Erfinderrecht Ullmann in Benkard (2006),
§ 15 PatG Rn. 42). Es gelten die Voraussetzungen der Ubertragbarkeit und Beschlagnahmefahigkeit.
Frank in Staudinger (2009), Anhang zu § 1068f BGB Rn. 19 halt eine Anerkennung von Know-How als
Ubertragbares Recht jedoch fir zweifelhaft. Ein NieBbrauch an Know-How selbst ist i.d.R. nicht mdglich.
Eine angemessene Form der Gebrauchsiiberlassung ist allein die Lizenz oder der reine Dienstvertrag.

21> Die Pfandbarkeit von Know-How ist bisher weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur abschlie-
Bend geklart. Hauck in  Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 8 Rn. 5ff. zieht zur Klarung des Sachver-
halts die zum Erfinderrecht entwickelten Grundsatze heran und beflirwortet grundsétzlich eine Nutzung
von Know-How und ausschlieBlichen Know-How-Lizenzen als Pfandrecht. Siehe zur Pfandbarkeit der Er-
findung Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 42.
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V. Ergebnis

Eine detaillierte Uberpriifung des gesamten IP-Portfolios ist je nach Umfang und des zur
Verfigung stehenden Zeitrahmens oftmals nicht méglich. Weil fir den Erwerber primér
die wirtschaftliche Verwertbarkeit von Bedeutung ist, muss er sich auf die wertvollsten
Rechte konzentrieren. Bei vielen Sachverhalten ist er auf die Auskinfte des VerauBerers
angewiesen.?'® Insbesondere in einem Bieterverfahren kann es jedoch schwierig sein,
detaillierte Informationen vom Inhaber zu erhalten. Dieser will einerseits den organisatori-
schen Aufwand gering halten und das laufende Geschéaft mdglichst wenig beeintrachtigen,
andererseits mdchte er den Missbrauch vertraulicher Informationen verhindern. Einige
Sachverhalte sind aber vielleicht auch ihm nicht bekannt. Ob der Geschéftsbetrieb Rechte
Dritter verletzt, kann er nicht zweifelsfrei ausschlieBen, weil er das in der Regel erst be-
merkt, wenn der Verletzte Anspriche geltend macht. Zur Vermeidung von rechtlichen
Auseinandersetzungen nach der Transaktion, kénnen die Parteien freiwillige Garantien
vereinbaren (vgl. Kapitel F.III). Daneben sollte der Erwerber sich vom VerauBerer die Mit-
wirkung bei der Ubertragung und Umschreibung der Schutzrechte zusichern lassen.?"’

216 Dingliche Rechte und Lizenzen werden z.B. nur auf Antrag in das Register eingetragen. Informationen
Uber Know-How kénnen ausschlieBlich vom VerauBerer erfragt werden.

217 Siehe dazu ausfiihrlich Volker (1999), S. 2420.
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C. Planung

l. Interessenlage

1. Erwerber

Bei der Planung ist der Erwerber besonders auf Auskinfte des VerauBerers oder des Ma-
nagements angewiesen, weil die amtlichen Unterlagen wenig Uber die Nutzung und Be-
deutung der Rechte aussagen. Der Finanzinvestor und der strategische Investor verfolgen
dabei teilweise unterschiedliche Ziele. Der Finanzinvestor méchte die monetare Bedeu-
tung des Geistigen Eigentums ermitteln. Auf Basis dieser Informationen bestimmt er, wel-
che Produktlinien weitergefiihrt und welche Umstrukturierungen vorgenommen werden.
Der strategische Investor will zusatzlich wissen, ob die Immaterialgtter sein Portfolio er-
ganzen oder komplett neue Bereiche erschlieBen. Nur so kann er entscheiden, welche
Schutzrechte er weiter nutzt und welche er nicht benétigt.2'® Um nach Abschluss der
Transaktion sofort mit der Umsetzung beginnen zu kénnen, erstellt der strategische Inves-
tor schon vorab einen Integrationsplan.

2. VerauBerer

Das Interesse des VerauBerers liegt in der Optimierung des Unternehmenswerts. Weil er
das Unternehmen verkaufen mdchte, spielt die zukinftige Verwertung der ImmaterialgUter
fir ihn keine Rolle. Er mdchte jedoch das Unternehmen bestmdglich prasentieren und
dabei insbesondere zuklnftige Gewinnchancen aufzeigen. Wenn er wertvolle Schutzrech-
te besitzt, kann er einen starken Bieterwettbewerb generieren und dadurch auch einen
hohen Verkaufspreis erzielen. Allerdings will er den betrieblichen Ablauf méglichst wenig
beeintrachtigen. Fir die Planung werden aber qualitative Informationen benétigt, die
hauptsachlich das Management und die leitenden Mitarbeiter geben kdnnen. Problema-
tisch ist dies vor allem, wenn der VerduBerer die Angestellten zur Vermeidung von Unsi-
cherheiten noch nicht Uber die Verkaufsabsicht aufgeklart hat. Bei einem Familienunter-
nehmen kann der Eigentimer jedoch ein starkes Interesse an der Beeinflussung der Pla-
nung haben. Wenn das Unternehmen z.B. flr bestimmte Produkte bekannt ist, legt er
maoglicherweise Wert darauf, dass diese auch weiterhin unter dem Firmennamen herge-
stellt und verkauft werden.

18 Der Erwerber verfolgt eventuell auch erfolgreiche Produktlinien nicht weiter, wenn sie nicht in sein Pro-
duktportfolio passen.
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Il. Planungsparameter

1. Funktionale Bedeutung von Immaterialgitern

a. Unternehmensinterne Analyse

Der Erwerber méchte wissen, welche Bedeutung Immaterialgiter fir die einzelnen Berei-
che des Zielunternehmens haben. IP-Rechte kénnen z.B. fir die Produktion wichtig sein.
Wenn die Gesellschaft Know-How im Lieferantenmanagement besitzt, kann sie glinstige
Einkaufskonditionen bei der Materialbeschaffung durchsetzen und Abhangigkeiten von
einzelnen Zulieferern verhindern. Stammlieferanten garantieren normalerweise eine ver-
lassliche Versorgung. Daneben kann das Unternehmen Know-How oder Patente flr die
Herstellungsverfahren und Ablaufprozesse besitzen. Uber die technischen und pro-
zessualen Details méchte der Kaufer genau informiert werden, um sie einem Wirtschaft-
lichkeitstest zu unterziehen und um einen Vergleich zu den eigenen Methoden anzustel-
len. Wenn das Zielunternehmen effizienter als die Erwerbsgesellschaft produziert, kann er
Synergien realisieren und seinen Betrieb optimieren. Das Know-How der Zielgesellschaft
ist fr ihn jedoch nicht wertvoll, wenn er selbst bessere Verfahren besitzt.

Daneben kénnen IP-Rechte fir Produkte und Dienstleistungen eine wichtige Rolle spie-
len. Das Design eines Artikels oder einer Verpackung lasst sich durch ein Geschmacks-
muster schitzen. Technische Funktionen kdnnen patentiert sein. Bei gewerblichen
Schutzrechten muss der Erwerber beachten, dass die Laufzeit der meisten Rechte be-
grenzt ist. Das Ende eines Patentschutzes ist z.B. problematisch, wenn der Verkaufser-
folg des Artikels zum GroBteil auf seiner technischen Eigenschaft basiert. Weniger rele-
vant ist es dagegen, wenn der Schutz flr die Farbmixtur dieses Produkts endet. Allerdings
sind auch die zur Verfigung stehenden Alternativen von Bedeutung. Das Ende der
Schutzdauer ist weniger kritisch zu bewerten, wenn bereits eine patentierte Weiterent-
wicklung existiert.

Das Zielunternehmen kann Know-How im Vertrieb besitzen, falls es z.B. ein innovatives
Vorgehen entwickelt hat oder umfangreiche Kundendateien angelegt hat. Gutes Kunden-
management ist in den meisten Branchen ein wichtiges USP. Kundenlisten sind insbe-
sondere dann wertvoll, wenn vorteilhafte Abnehmervertrage bestehen, die einen Mindest-
preis oder die Abnahme einer Mindestmenge garantieren. Vertriebsvorteile lassen sich
auch durch Marken erzielen. Eine bekannte Marke verschafft dem Unternehmen unter
Umstanden einen erheblichen Wettbewerbsvorteil und wird vom Kunden als Qualitats-
kennzeichen wahrgenommen. Fir den Erwerber kénnen sich dadurch Synergien ergeben,
weil er eventuell auch eigene Produkte unter der Marke der Zielgesellschaft vertreiben
kann und sich sein Kundenkreis damit vergréBert.
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Far interne Prozesse und Ablaufe kann ebenfalls Know-How vorliegen. Innovative Ablau-
forganisationen reduzieren z.B. Personal- oder Gemeinkosten. Ein strategischer Investor
fohrt die Verwaltungen der beiden Gesellschaften bei der Integration zusammen. Das
Know-How des Zielunternehmens kann er dann dazu nutzen, eine besonders effiziente
Administration aufzubauen.

Die interne Analyse gibt Aufschluss dariber, welche Produkte und Vorgange in welchem
AusmaB durch Immaterialgiter beeinflusst werden. Dabei sind auch Lizenzen an fremden
Rechten zu beriicksichtigen und die Méglichkeit der Weiternutzung nach der Transaktion
zu prufen. Ungenutzte Rechte sind nicht zwangslaufig wertlos, weil sie mdglicherweise
einen strategischen Wert besitzen oder die betreffenden Produkte noch nicht hergestellt
werden und zukUnftige Absatzchancen eréffnen.

b. Strategische Analyse

Geistiges Eigentum kann auBerdem eine strategische Funktion erflllen. Innovative Tech-
nologien ermdglichen eventuell eine Monopolstellung. Diese kann das Unternehmen aber
nur aufrechterhalten, wenn es Konkurrenten — z.B. durch Patente — untersagt ist, gleiche
oder ahnliche Produkte herzustellen. Wettbewerbsvorteile entstehen auch durch heraus-
ragende Designs oder etablierte Marken, mit denen der Kunde ein hohes Qualitétsniveau
assoziiert. Schutzrechte festigen die Stellung des Unternehmens, indem sie Wettbewer-
ber von der Produktion gleicher Artikel oder der Nutzung identischer Marken ausschlie-
Ben. Der Erwerber méchte erfahren, in welchen Bereichen Wettbewerbsvorteile oder Mo-
nopole bestehen und wie er diese nutzen und aufrechterhalten kann. Daneben muss er
ermitteln, in welcher Lebenszyklusphase sich die Produkte befinden und ob die wesentli-
chen Gewinne schon abgeschdpft wurden. Méglicherweise lassen sich aufgrund neuer
Erfindungen weitere Wettbewerbsvorteile schaffen.

Eine besonders wichtige strategische Bedeutung haben Blockade-Patente. Wenn das
Zielunternehmen mehrere Blockade-Patente besitzt, kann es einen Patentzaun errichten
und die Konkurrenz daran hindern, patentierte Erfindungen durch Konstruktionsanderun-
gen zu umgehen. Besteht jedoch ein Patentzaun gegen eigene Technologien, sind diese
unter Umsténden wertlos. Dann muss der Kaufer den Erwerb einer Lizenz prifen.

Die Wettbewerbssituation des Zielunternehmens lasst sich mithilfe einer Konkurrenzana-
lyse bewerten. Je mehr direkte Wettbewerber existieren und je &hnlicher die Konkurrenz-
produkte sind, umso wichtiger sind eigene Schutzrechte und die Mdglichkeit, sich durch
Produktkennzeichnung oder Technologievorsprung abzugrenzen. Fir den Erwerber ist die
Bestandsaufnahme besonders wichtig, weil er Synergiepotenziale aufdecken méchte um
nach der Integration des Zielunternehmens gestarkt am Markt auftreten zu kénnen.
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C. Probleme bei der Ermittlung interner Daten zu Planungszwecken

Durch den begrenzten Prifungszeitraum ergeben sich bei der Ermittlung der Daten prak-
tische Probleme. Vor allem in einem Bieterwettbewerb bleibt oft nur ein kleiner Zeitrah-
men zur Uberpriifung des Unternehmens. Haufig ist zur Erhebung der benédtigten Anga-
ben die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Management nétig. In welchem Ausmal
der VerauBerer dies ermdglicht, hangt von der jeweiligen Situation ab. Auch die Erhebung
von Wettbewerbsdaten ist problematisch, weil ein interner Zugang dort i.d.R. nicht még-
lich ist. Informationen Uber gewerbliche Schutzrechte lassen sich zwar anhand von Da-
tenbanken recherchieren?'®, doch auch hier spielt der Zeitfaktor eine entscheidende Rolle.

Daneben wird die funktionale Analyse durch inhaltliche Probleme erschwert. In vielen Fal-
len ist es nicht mdglich, den Beitrag eines Immaterialguts detailliert zu bestimmen, weil
dieses haufig nur Teile eines Produkts — z.B. Funktion oder Form — betrifft. Probleme er-
geben sich insbesondere, wenn mehrere Rechte fir ein Erzeugnis in Anspruch genom-
men werden oder wenn ein Schutzrecht mehreren Produkten nutzt, z.B. bei Herstellungs-
verfahren. Obwohl Marken die Artikelgestaltung oder -funktion nicht beeinflussen, kénnen
sie dennoch eine groBe Bedeutung fir den Verkauf haben. Dieser lasst sich aber eben-
falls schwer feststellen. Der Einfluss von Know-How bei internen Verfahren oder Ablaufen
ist genauso schwer bestimmbar. Bei unveréffentlichten Erfindungen ist fraglich, ob das
Unternehmen damit einen neuen Markt erschlieBen und die Gewinne alleine abschépfen
kann. Selbst wenn es Blockade-Patente besitzt, 1&sst sich nie vollstédndig ausschlieBen,
dass die Konkurrenz alternative Méglichkeiten findet.

2. Finanzielle Bedeutung von Immaterialgttern

a. Kostenbetrachtung

Bei Registerrechten ist eine regelmaBige Gebuhrenzahlung Voraussetzung fiir die Auf-
rechterhaltung des Schutzes. Dabei muss der Erwerber auch prifen, ob Anmeldungen im
Ausland bestehen, die weitere Kosten erzeugen. Daneben verursacht die Installation von
internen SchutzmaBnahmen Kosten, falls daflr bisher keine oder nur unzureichende
MaBnahmen ergriffen wurden. Diese sind speziell fir Know-How wichtig, weil dessen
Schutz erst durch die Geheimhaltungsabsicht begriindet wird. Der Kéaufer kann die invol-
vierten Mitarbeiter zur Verschwiegenheit verpflichten oder spezielle Sicherheitsbereiche
einrichten, die nur einer begrenzten Anzahl von Personen zugéanglich sind. Hierfur sind
z.B. Umbaukosten®® und Kosten fiir Sicherheitspersonal einzukalkulieren.

219 Online z.B. tiber www.depatisnet.de.

220 Die Kosten fiir Sicherheitseinrichtungen sind mitunter jedoch schwer abgrenzbar, weil jedes Unternehmen
einen gewissen Werksschutz zur Sicherung von materiellem Eigentum bendtigt. AuBerdem ist zu prifen,
welche SicherheitsmaBnahmen in der Erwerber- und der Zielgesellschaft bereits getroffen wurden.
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Wenn der Erwerber Lizenzen vergeben will oder einzelne Schutzrechte verkaufen méch-
te, muss er die dabei anfallenden Transaktionskosten — z.B. fir Anwélte — berucksichti-
gen. Bei der Vergabe von Lizenzen sind eventuell auch weiterhin Aufrechterhaltungsge-
buhren fir das Schutzrecht zu zahlen und der interne Schutz zu gewabhrleisten.

b. Ertragsbetrachtung

Wenn der Erwerber die finanzielle Ertragskraft ermittelt, muss er sowohl bisherige Gewin-
ne als auch zukinftige Ertragschancen bertcksichtigen. Einige Immaterialgiter erzeugen
nur einen geringen Umsatzbeitrag wahrend andere den Verkaufserfolg erheblich beein-
flussen. Fir die Analyse ist entscheidend, ob schon Gewinne realisiert wurden und sich
diese konkret beziffern lassen oder ob das Produkt noch vor der Markteinfiihrung steht
und der Erfolgsbeitrag auf Schatzungen beruht. Daneben ist die Laufzeit des Rechts flr
den Kaufer wichtig, weil sie bestimmt, wie lange die alleinige Nutzung noch gesichert ist.
Je klrzer die verbleibende Schutzdauer ist, umso niedriger ist auch der Wert des Rechts.
Immaterialgiter mit kurzer Restlaufzeit werden vom Wettbewerb auBerdem weniger be-
achtet, weil die Folgen eines Gerichtsverfahrens nicht so gravierend sind.??' Fiir techni-
sche Schutzrechte ist zuséatzlich ein Risikoabschlag anzusetzen, falls die Technologie
wéahrend der Laufzeit aufgrund neuer Entwicklungen vom Markt gedrangt wird. Wenn der
Erwerber das Immaterialgut nicht selbst nutzen méchte, muss er die Erlése kalkulieren,
die sich durch eine Lizenzierung oder VerauBerung erzielen lassen.

C. Probleme bei der Ermittlung von Finanzdaten zu Planungszwecken

Bei der finanziellen Analyse ist die Datenbeschaffung ein wesentliches Problem, weil der
Erwerber den genauen Gewinnbeitrag genutzter Schutzrechte nur mithilfe interner Be-
rechnungen feststellen kann und eine genaue Kalkulation oft schwierig ist. Es ist aber
fraglich, ob der VerauBerer interne Unterlagen offenlegt, sofern er sie Gberhaupt erstellt
hat. Besonders der monetare Wert von Produktionsverfahren, internen Ablaufinnovatio-
nen oder Kundenlisten ist schwer zu bestimmen. Wenn ein Immaterialgut nicht genutzt
oder das Produkt noch nicht verkauft wird, kann der Erwerber keine genauen Umsatze
erfassen. Die Kosten flr die Einrichtung von Sicherheitsstandards kann er meist nur ge-
samt ermitteln und nicht fir einzelne Rechte. Die Berechnung enthalt z.B. Kosten flr bau-
liche Anderungen, fiir die Installation von Zugangsbeschrankungen oder fiir Sicherheits-
personal. Dabei muss er zwischen einmaligen und laufenden Kosten unterscheiden.?

221 Vgl. fiir mégliche Abschlage bei der Wertermittlung Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 288.

222 Die Errichtung von baulichen MaBnahmen verursacht z.B. einen einmaligen Aufwand, wahrend Wartungs-
und Personalkosten dauerhaft anfallen.
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[I. Verwertungsmaoglichkeiten

1. Entscheidungsgrundlage

Nach der funktionalen und finanziellen Analyse kann der Erwerber entscheiden, wie er
das IP-Portfolio strukturieren méchte. Dabei ist der Umfang der bisherigen Nutzung ein-
zelner Rechte von Bedeutung. Die Generierung hoher Umsatze und die Anwendung bei
vielen Produkten sprechen in der Regel fir eine Eigennutzung. Bei ungenutzten Rechten
sind die strategische Funktion und das zuklinftige Potenzial zu beriicksichtigen. Fir die
Planung spielt aber auch die strategische Ausrichtung des Erwerbers eine wichtige Rolle.
Wenn bestimmte Produktbereiche nicht in das Kerngeschaft passen, hat die positive Be-
wertung eines Immaterialguts nur einen geringen Einfluss auf die Entscheidung Uber sei-
ne kinftige Verwertung. Neben der Strukturierung bereitet der strategische Investor zu-
dem die Integration vor und prift, ob er neue Produkte entwickeln kann.

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass der Erwerber frei Gber die zuklnftige Ver-
wertung bestimmen kann. Grundsatzlich sind bestehende Nutzungsbefugnisse aber zu
berlicksichtigen, weil sie von einem Betriebsiibergang unberthrt bleiben.

2. Eigene Nutzung

Wenn der Erwerber alle Produkte und Dienstleistungen des Zielunternehmens weiterfihrt,
mochte er die IP-Rechte selbst nutzen. Der strategische Investor strukturiert das Portfolio
unter Berlicksichtigung der eigenen Immaterialgiiter.® Dabei kann er mehrere Rechte zu
einem Schutzrechtskomplex zusammenfassen, wenn sie dem gleichen Produkt oder der
gleichen Produktgruppe dienen. Die Strukturierung des Markenportfolios ist besonders
wichtig, weil sich einerseits Synergien, andererseits jedoch Uberschneidungen ergeben
kénnen. Mdglicherweise kann der Erwerber eigene Produkte unter einer Marke der Ziel-
gesellschaft anbieten und damit einen breiten Kundenkreis erschlieBen. Dabei muss er
aber kontrollieren, ob er die Marke fir seine Produkte verwenden darf. Anderenfalls kann
er das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erweitern, indem er eine neue Markenan-
meldung beantragt.?** Uberschneidungen kann es z.B. bei der Unternehmensmarke ge-
ben, weil die Gesellschaft nach der Integration nur eine Unternehmensmarke fiihren kann.

23 Sjehe dazu ausfiihrlich Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 300-302.

224 Die Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist bei einer bestehenden Marke nicht
moglich. Der Erwerber muss flr die zuséatzlichen Waren- und Dienstleistungsgruppen eine neue Anmel-
dung beantragen. Es entstehen ihm dann allerdings Kosten fur zwei laufende Markenanmeldungen. Alter-
nativ kann er die Marke verfallen lassen und anschlieBend eine komplette Neuanmeldung vornehmen.
Dabei kann es aber zu zeitlichen Verzégerungen kommen. AuBerdem trégt er das Risiko, dass die Marke
bei einer zwischenzeitlichen Anderung des Markengesetzes nicht mehr schutzfhig ist.
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3. Lizenzierung oder VerauBerung

Bei der Planung entscheidet der Erwerber auBerdem, welche Schutzrechte er nicht wei-
terverfolgen méchte. Dafiir kann es verschiedene Griinde geben. Wenn die betreffende
Technologie veraltet ist oder nur noch eine kurze Schutzdauer verbleibt, ist die weitere
Verwertung fir ihn wirtschaftlich nicht rentabel. Es ist aber auch méglich, dass ein Produkt
oder Produktbereich nicht zur strategischen Ausrichtung des Erwerbsunternehmens
passt. Nicht bendtigte ImmaterialgUter lassen sich eventuell durch Lizenzierung oder Ver-
auBerung verwerten. Die Gewahrung eines Nutzungsrechts er6ffnet dem Kéufer die Mog-
lichkeit, das Schutzrecht zu einem spateren Zeitpunkt wieder selbst zu nutzten. Es ent-
steht ihm jedoch ein héherer laufender Aufwand als bei einer VerauBerung, weil er die
Aufrechterhaltung des Rechts sicherstellen muss.??

4. Verfall

Einige Rechte besitzen eventuell keinen oder nur noch einen geringen Wert, weil die
Technologie veraltet ist, sie einen niedrigen Bekanntheitsgrad haben oder weil die Rest-
laufzeit nur noch sehr kurz ist. Dann Ubersteigen die Transaktionskosten fiir eine Verau-
Berung oder Lizenzierung die noch zu erzielenden Ertrage. Der Erwerber kann diese
Rechte verfallen lassen, um weitere Kosten und organisatorischen Aufwand zu vermei-
den. Registerrechte erléschen in der Regel wenn er die Aufrechterhaltungsgebihren nicht
weiter entrichtet. Know-How kann der neue Inhaber ebenfalls ohne Aufwand verfallen
lassen, indem er den Schutz nicht weiter verfolgt.

5. Nutzungsrechte an Immaterialgttern Dritter

Die Rechte Dritter kbnnen fir Produkte oder Dienstleistungen des Zielunternehmens von
wesentlicher Bedeutung sein. Welche Mdglichkeiten der Erwerber bei der Verlangerung
der Nutzungsbefugnisse hat, wurde bereits in Kapitel B.1l.2.a erlautert. Falls er die Rechte
Dritte nicht weiter nutzen méchte, kann er prifen, ob kostenfreie oder kostenglinstigere
Alternativen vorliegen. Diese kénnen sich z.B. durch Designanderungen oder durch Uber-
arbeitung einer technischen Funktion ergeben. Wenn er den Lizenzvertrag weiterfihren
will, muss er den territorialen und inhaltlichen Schutzumfang prifen, weil sie bei einer
VergrdBerung der Produktpalette oder des Vertriebsgebiets ggf. zu erweitern sind.

22 Je nach Lizenzvereinbarung muss er die laufenden Gebiihren bezahlen und VerstdBe verfolgen.
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V. Planung ausgewahlter ImmaterialgUter

1. Patent

Der Erwerber mdchte wissen, wie stark einzelne Produkte von einem Patent abhangen
und ob die Erfindung einen wesentlichen Vorteil gegentber den Konkurrenzartikeln er-
zeugt. Patente spielen insbesondere in Technologieunternehmen eine wichtige Rolle. Der
Unternehmenswert wird dort oft maBgeblich durch das Geistige Eigentum bestimmt. Als
Blockade-Patente kénnen sie auBerdem eine bedeutende strategische Funktion erflllen,
indem sie anderen Unternehmen den Zugang zu einer Technologie versperren und die
Monopolstellung des Inhabers starken.

Dem Kaufer entstehen Kosten fir die Aufrechterhaltung des Patentschutzes und fir die
Einrichtung eines einheitlichen Sicherheitsstandards. Letzterer ist erforderlich, weil der
Erwerber ergdnzendes Know-How, das zur Benutzung der Erfindung erforderlich ist und
das nicht in den amtlichen Unterlagen dokumentiert ist, geheim halten méchte.

Der Gewinn, den der Erwerber mit einem Patent erzielen kann, ist abhangig von dessen
Einfluss auf das oder die Produkte. Das Schutzrecht hat einen hohen Wert, wenn es bei
vielen Erzeugnissen Anwendung findet oder ein Artikel ausschlieBlich auf der technischen
Funktion basiert. Zudem ist der Stellenwert der betreffenden Produkte im Portfolio des
Unternehmens zu bertcksichtigen. Je erfolgreicher sich ein Artikel verkauft, umso wertvol-
ler ist das Patent. Ein Produktionsverfahren kann ebenfalls einen hohen Wert besitzen,
wenn es Herstellungskosten senkt. Daneben ist die verbleibende Schutzdauer von Be-
deutung. Weil nur wenige gewerbliche Rechte bis zum Ende ihrer Laufzeit aufrechterhal-
ten werden, ist die zu erwartende Restlaufzeit maBgebend.?®® Die durchschnittliche Nut-
zungsdauer von Patenten liegt bei 10,6 Jahren, sie variiert jedoch je nach Branche.?’

Der Erwerber kann entscheiden, ob er ein Patent selbst nutzen mochte oder es zur Lizen-
zierung oder zum Verkauf freigibt. Wenn er die Erfindung selbst anwenden méchte, hat er
ein Interesse daran, Patentverletzungen zu verfolgen, um seine Vorrechtsstellung auf-
rechtzuerhalten. Bei einem Ausbau des Vertriebsgebiets muss er eventuell den territoria-
len Schutzbereich der erworbenen und der eigenen Patente durch eine Neuanmeldung in
anderen Landern erweitern. Fur Patente, die der Kaufer nicht nutzen mdchte, kann er
ausschlieBliche oder einfache Lizenzen vergeben, § 15 Abs. 2 Satz 1 PatG, oder sie ver-
auBern, § 15 Abs. 1 Satz 2 PatG. Wertlose Patente kann der Erwerber verfallen lassen,
indem er die Entrichtung der Jahresgebiihr unterlasst, § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG.

226 ygl. Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 288.

227 Fiir eine genauen statistischen Aufstellung der einzelnen Branchen siehe Rebel (2007), S. 152.
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2. Geschmacksmuster

Die Bedeutung eines Geschmacksmusters hangt davon ab, ob der Artikel eine astheti-
sche Funktion erflllt oder ob diese nur ein ergdnzendes Element ist. Wahrend das Design
bei Dekorationsobjekten oder Moébelstlicken wesentlich zur Kaufentscheidung des Kun-
den beitragt, ist es bei einem Gartengerat eher zweitrangig. Wenn das Design fir ein Pro-
dukt wettbewerbsentscheidend ist, kann das Schutzrecht einen groBen Wert haben.

Bei der Planung muss der Erwerber Kosten flr die Aufrechterhaltung des Registerrechts
berlicksichtigen. Daneben entstehen ihm Anwalts- und Gerichtskosten, wenn er Schutz-
rechtsverstéBe verfolgen mdchte.

Der finanzielle Wert eines Geschmacksmusters wird durch mehrere Faktoren bestimmt.
Ein wichtiger Aspekt ist die Bedeutung fir das Produkt. Diese ist z.B. sehr groB3, wenn der
Gegenstand gréBtenteils eine asthetische Funktion erflllt. Daneben ist die verbleibende
Schutzdauer relevant. Je langer das Recht noch durchsetzbar ist, desto hdher ist sein
Wert. Den Erwerber interessiert zudem der Stellenwert des Produkts im Portfolio. Dieser
lasst sich z.B. anhand der bisher erzielten Umséatze oder der verkauften Menge ermitteln.

Wenn der Kaufer das Geschmacksmuster nicht selbst nutzten méchte, hat er die Méglich-
keit, ausschlieBliche oder einfache Lizenzen zu vergeben, § 31 Abs. 1 GeschmMG, oder
es zu verauBern, § 29 Abs. 1 GeschmMG. Falls eine weitere Verwertung fir ihn nicht
sinnvoll ist, unterlasst er die Zahlung der Gebtihren, § 28 Abs. 3 GeschmMG.

3. Marke

Durch eine bekannte Marke kann der Erwerber einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil

erlangen, weil der Kunde mit ihr bestimmte Produkteigenschaften®® oder sogar ein ge-

|229

wisses Lebensgefiihl“” verbindet. Je popularer eine Marke ist und je positiver die Eigen-

schaften sind, die der Verbraucher damit assoziiert, desto grdBer ist ihr Wert fir den Er-
werber.?* Wenn ein Kunde zwischen zwei gleichen Produkten wahlen muss, entscheidet
er sich eher fir das Markenprodukt und ist zudem gewillt, mehr daftir zu bezahlen. Der
starke Einfluss einer bekannten Marke wurde in einer Studie getestet.”®' Die Probanden
gaben im Blindtest Pepsi (51%) den Vorzug vor Coca Cola (44%).2*? Die Tester, denen

28 Beispielsweise gute Qualitat, hohe Lebensdauer, zuverlassiger Service, etc.

229 Automobilhersteller versuchen mit ihrer Marke einen gewissen Lebensstil zu verkaufen. BMW und Mini
verkaufen nicht nur ein Fortbewegungsmittel sondern Freiheit, Sicherheit, Zuverlassigkeit, Umweltvertrag-
lichkeit, etc.

230 Vgl. zu Markenwerten auch die jahrlichen Markenratingreports der Unternehmen Millward Brown (BrandZ
Top 100 Most valuable global brands) und Interbrand (Best Global Brands).

2t Vgl. de Chernatony/McDonald/Wallace (2011), S. 16 und http://www.werbepsychologie-online.de/html
/marktforschung.html#Coca-Cola-Experiment.

2% Die restlichen Tester fanden beide Getranke gleich gut.
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vor der Auswahl die Marken offenbart wurden, entschieden sich dagegen zu 65% fiir Co-
ca Cola und nur zu 23% flir Pepsi. Eine Marke mit hohem Bekanntheitsgrad und positi-
vem Image aufzubauen kostet allerdings Zeit und Geld. Daher sind Marken haufig das
Ziel von Unternehmensibernahmen. Die strategische Bedeutung einer bekannten Marke
ist groB3, weil sie eine Monopolstellung erzeugen kann. Der Erwerber muss bei der Zu-
sammenfihrung mit dem eigenen Markenportfolio aber prifen, ob die erworbenen Marken
mit eigenen Schutzrechten konkurrieren.

Der Kaufer muss Kosten zur Aufrechterhaltung des Schutzes und fir Anwalts- und Ge-
richtskosten einplanen. Die Verfolgung von SchutzrechtsverstdBen ist fir ihn besonders
wichtig, weil er das Image und damit den Wert der Marke erhalten mdchte.

Der Wert einer Marke ist abhangig von der Art der Marke®*®

, ihrem Bekanntheitsgrad und
ihnrem Image. Wéhrend bei anderen Schutzrechten das Alter zu einer Wertminderung
fihrt, wirkt es bei der Marke normalerweise wertsteigernd.?®* Die Schutzdauer einer re-
gistrierten Marke ist theoretisch unbegrenzt, weil sie sich durch Zahlung der Aufrechter-
haltungsgebuhren beliebig oft verlangern lasst. Fir den Erwerber sind insbesondere die

Unternehmensmarke und alle bekannten Produkt- und Sortimentsmarken von Bedeutung.

Wertvolle Marken nutzt der Kaufer i.d.R. selbst. Der strategische Investor widmet der
Strukturierung des Markenportfolios besondere Aufmerksamkeit. Nach der Integration des
Zielunternehmens kann es letztlich nur eine Unternehmensbezeichnung und somit auch
nur eine Unternehmensmarke geben. Diese kann der Erwerber entweder von einer der
beiden Gesellschaften Gbernehmen oder neu entwerfen. Wenn eines der Unternehmen
eine Marke mit hohem Bekanntheitsgrad besitzt, bietet es sich an, diese weiterzufiihren.
Der Kéaufer hat aber auch die Moglichkeit, die bisherigen Unternehmensmarken als
Dachmarken unter einer neuen Unternehmensmarke zu fuhren. Fir bestehende Dach-,
Sortiments- oder Produktmarken mdéchte er eine einheitliche, hierarchische Strukturierung
finden. Dabei ist der territoriale Schutzumfang der Rechte zu prifen und eventuell zu er-
weitern. Wenn er eigene Produkte oder Leistungen unter einer erworbenen Marke anbie-
ten mdchte, muss er das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, fir das die Marke
registriert ist, kontrollieren und ggf. durch eine Neuanmeldung erweitern.?*®> Der Erwerber
hat die Moéglichkeit, ausschlieBliche oder einfache Lizenzen an einer Marke zu vergeben,
§ 30 Abs. 1 MarkenG. Die Lizenz kann sich auf alle oder nur auf einen Teil der Waren
oder Dienstleistungen, flr die die Marke Schutz genieBt, erstrecken. Wenn der Kaufer die
Marke nur flr bestimmte Produkte benétigt, kann er eine Lizenz fir die anderen Eintra-

233 Beispiele von Markentypen: Unternehmensmarke, Dachmarke, Sortimentsmarke (mehrere Produktvarian-
ten), Produktmarke.

23 Vgl. Donle (1997), S. 75.
2% ygl. dazu auch Fn. 224.
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gungen vergeben. AuBerdem l&sst sich flr die eingetragene Marke eine Teilung beantra-
gen, § 46 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. In der Teilungserklarung gibt der Inhaber an, welche
Waren oder Dienstleistungen als abgetrennte Eintragung fortbestehen sollen. Diese kén-
nen gem. § 27 Abs. 1 und 4 MarkenG Ubertragen werden. Fir den Erwerber ist das ins-
besondere dann von Bedeutung, wenn ein Teil der Waren oder Dienstleistungen, fur die
die Marke registriert ist, nicht zu seinem Kerngeschéaft passt. Er kann selbstverstandlich
auch das ungeteilte Markenrecht verduBern, § 27 Abs. 1 MarkenG. Marken, die fiir den
Erwerber wertlos sind, kann er verfallen lassen. Das DPMA Iéscht die eingetragene Marke
wenn die Schutzdauer nicht verlangert wird, § 47 Abs. 6 MarkenG.

4. Domain

Die Funktion einer Domain besteht darin, das Unternehmen Uber eine Internetseite der
Offentlichkeit zu prasentieren. Das Internet hat sich in den letzten Jahren zu einem der
erfolgreichsten Vertriebswege und einer wichtigen Reprasentationsplattform entwickelt.
Die Domain ist fir den Erwerber daher normalerweise von groBer Bedeutung.

Bei der Kostenplanung sind die Aufrechterhaltungsgebihren zu bertcksichtigen. Die Do-
main generiert jedoch keine Ertrage.?® Firr viele Unternehmen ist der Internethandel aber
ein wichtiger Vertriebsweg. Daher haben Domains oft einen groBen wirtschaftlichen Wert,

der stark vom Bekanntheitsgrad der jeweiligen Internetseite abhangt.?*’

Der Erwerber hat die Maglichkeit, die Domain zu verauBern. Eine Ubertragung der deut-
schen Top-Level-Domain .de ist grundsétzlich formlos méglich. Allerdings muss der bishe-
rige Eigentimer seine Einwilligung bei der Registrierungsstelle DENIC schriftlich erkla-
ren.?® Wenn die Gebiihren nicht rechtzeitig bezahlt werden, verfallt das Nutzungsrecht.

5. Know-How

Know-How kann sehr vielfaltig sein und erfordert bei der Planung daher die besondere
Aufmerksamkeit des Erwerbers. Wenn das Zielunternehmen einen groBen Lieferanten-
stamm oder gute Lieferantenvertrage besitzt, kann der Kaufer Material giinstig beschaffen
und dadurch Produktkosten senken. Diese Vorteile lassen sich auch in der Erwerbsge-
sellschaft nutzen. Innovative Verfahren erméglichen dem Zielunternehmen einen schnel-
len und effizienten Ablauf. Auch die Art, wie ein Produkt funktioniert oder eine Dienstleis-
tung getatigt wird, kann ein Unternehmensgeheimnis sein. Der Erwerber ermittelt Vorteile
und Synergien und bestimmt die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Know-How. Wenn die
Zielgesellschaft einen groBen Kundenstamm oder langjahrige Abnehmervertrage besitzt,

2% AuBer es handelt sich um Unternehmen deren Geschaftsmodell auf Internethandel basiert, wie z.B. Ebay.
%7 Einen Uberblick tiber den Wert von Domain-Namen gibt: http//www.domain-recht.de/handel/preise.php.

238 ygl. Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 46.
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sichert sie damit eventuell den Absatz einer Mindestmenge. Auch hier ergeben sich Sy-
nergien fur das Erwerbsunternehmen. Daneben erfillt Know-How eine strategische Funk-
tion, wenn das Unternehmen z.B. durch besonders niedrige Produktionskosten einen er-
heblichen Wettbewerbsvorteil erlangt.

Fur den Schutz von Know-How ist die Geheimhaltung essentiell. Daher méchte der Er-
werber einen einheitlichen Sicherheitsstandard einrichten. Dies kann er z.B. durch die
Einrichtung von Sicherheitsbereichen tun. AuBerdem besteht die Mdglichkeit, die invol-
vierten Mitarbeiter zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Arbeitnehmer sind nach deut-
schem Recht zwar schon im Rahmen ihrer arbeitsrechtlichen Treuepflicht dazu angehal-
ten, sensible Informationen vertraulich zu behandeln®*®, dennoch schafft eine Vertraulich-
keitserklarung eine sichere Rechtsgrundlage und erfullt eine Warnfunktion.

Die finanzielle Bedeutung von Know-How ist hdufig schwer zu ermitteln. Know-How liefert
den Wertbeitrag, der durch Anwendung des Wissens bei Produkten oder Dienstleistungen
zusatzlich erzielt oder durch Produktionsverfahren eingespart werden kann. Ein Vergleich
der Situationen mit und ohne Einsatz von Know-How ist im Einzelfall aber schwierig. Die
Laufzeit spielt bei Know-How keine Rolle, da sie theoretisch nicht begrenzt ist. Der Erwer-
ber Uberprift allerdings Technologie- oder Produktlebenszyklen, weil sie die wirtschaftli-
che Nutzungsdauer limitieren.

Der Kaufer muss flr selbst genutztes Know-How die Geheimhaltung sicherstellen. Um
geeignete SchutzmaBnahmen treffen zu kénnen, kann er sich dartiber informieren, wel-
che Vorkehrungen bisher getroffen wurden und in welcher Form (Dokumente, Datentra-
ger, Wissen von Mitarbeitern, etc.) das Wissen gespeichert wird.

Falls der K&ufer Know-How nicht selbst nutzen méchte, kann er ausschlieBliche oder ein-
fache Lizenzen vergeben. Dem Lizenznehmer stehen jedoch keine Ausschlussrechte ge-
genlber Dritten zu, weil der Know-How-Schutz diese nicht begriindet. Geschitzt wird
ausschlieBlich die Geheimnisbeziehung zum Inhaber. Der Erwerber kann die Kenntnisse
auBerdem verauBern. Die Ubertragung geschieht durch Ubermittlung des tatséchlichen
Wissensstands und der entsprechenden Unterlagen.?®® Das Nutzungsrecht geht dann
endgliltig auf den K&ufer (iber und darf vom Ver&uBerer nicht weiter genutzt werden.?*!

Know-How, das der Erwerber nicht selbst nutzen méchte und das sich auch anderweitig
nicht verwerten lasst, kann er durch Veréffentlichung Allgemeingut werden lassen.

239 vgl. Kurz (2008), Rn. 221.
240 ygl. Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 86.

21 Voraussetzung fir die VerauBerung von Know-How ist das Fortbestehen eines auf Geheimhaltung gerich-
teten Dauerschuldverhéltnisses. Siehe zur Ubertragung MaaBen in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel
5 Rn. 1-3, sowie Kapitel E.V.5.

67



V. Ergebnis

Die Betrachtung der funktionalen und finanziellen Planungsparameter vermittelt dem Er-
werber ein Verstandnis far den zu erwartenden Nutzen aus den Immaterialgltern des
Zielunternehmens. Diese Planung bildet die Grundlage fir die im Anschluss vorzuneh-
mende Bewertung der IP-Rechte und des Unternehmens.

Eine frihzeitige Planung ist vor allem fir den strategischen Investor sinnvoll, um nach
Abschluss der Transaktion sofort mit der Zusammenfihrung beider Unternehmen begin-
nen zu kénnen. Die mangelhafte Organisation und Durchflhrung der Integration ist eine
der haufigsten Ursachen fiir das Scheitern einer Transaktion.?* Eine detaillierte Planung
ist aufgrund des engen Zeitrahmens und des beschrankten Informationszugangs aber
haufig nur schwer moglich. Der Erwerber muss daher entscheiden, ob eine Planung far
einzelne Rechte oder eine Zusammenfassung zu Schutzrechtskomplexen sinnvoll ist. In
bestimmten Branchen, wie z.B. der Pharmaindustrie, werden Schutzrechte Uberwiegend
fir ein Produkt genutzt.>*® Dann ist auch eine Einzelanalyse der bedeutendsten Immateri-
alguter empfehlenswert. Dies kdnnen z.B. wichtige Patente oder Marken sein. In techno-
logiegetriebenen Industrien, wie z.B. der Automobilindustrie, werden Produkte jedoch
haufig durch mehrere Rechte geschitzt. In solchen Fallen kann der Erwerber die IP-
Rechte zu Schutzrechtskomplexen zusammenfassen. Besondere Aufmerksamkeit sollte
er bestehenden Lizenzen widmen, weil eine Fortfihrung der Vertrdge unter Umstanden
nicht garantiert oder eine Kiindigung nicht méglich ist.

242 ygl. Schramm/Hansmeyer (2010), S. 335.

243 Sjehe zur Nutzung von Schutzrechten in verschiedenen Branchen Brenner/Knauer/Wémpener in Be-
rens/Brauner (2008), S. 647.
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D. Bewertung

l. Interessenlage

1. Erwerber

Die Bewertung unterstitzt den Erwerber bei der Kaufpreisfindung. Wahrend der Transak-
tion betrachtet er aber in der Regel das ganze Unternehmen und keine Einzelpositionen.
Eine separate Bewertung ist allerdings erforderlich, wenn der Kaufer einzelne Schutzrech-
te erwirbt oder wenn der Einfluss eines Immaterialguts nicht bei der Unternehmensbewer-
tung bericksichtigt wird. Nach der Transaktion muss er im Rahmen der Kaufpreisallokati-
on aber eine Einzelbewertung durchfiihren.?** AuBerdem muss er den Wert eines Schutz-
rechts kennen, wenn er Lizenzen vergeben méchte oder Rechte verguBern will.

Der potenzielle Kédufer méchte vom VerauBerer detaillierte Informationen zu den einzel-
nen Rechten erhalten, um eine mdéglichst exakte Bewertung durchfiihren zu kénnen. Da-
her benétigt er z.B. Angaben zu den Herstellungskosten und zu den Gewinnbeitragen der
einzelnen Rechte, sofern der VerauBerer diese dokumentiert hat.

2. VerauBerer

Fir den VerduBerer ist die Bewertung einzelner Immaterialgiter nicht von Bedeutung.
Weil er einen mdglichst hohen Kaufpreis erzielen méchte, ist es fur ihn allerdings wichtig,
dass der Erwerber bei der Unternehmensbewertung zu einem hohen Wert gelangt. Daher
mochte er die Attraktivitat des IP-Portfolios herausstellen. Daneben will er auf nicht be-
achtete Potenziale hinweisen und z.B. auf Schutzrechte aufmerksam machen, die zwar
einen Ertrag generieren aber im Bewertungsmodell nicht beriicksichtigt wurden, weil sie
nicht zum betriebsnotwendigen Vermégen gehdren.

244 ygl. dazu auch Kapitel Teil 2G.IV.1.c.
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1. Bewertung von Immaterialglitern bei Unternehmenserwerb
und -verauBerung

1. ImmaterialgUter in der Unternehmensbewertung

Geistiges Eigentum steigert den Marktwert eines Unternehmens und fihrt zu signifikanten
Umsatzsteigerungen.®*® Bei einer UnternehmensverduBerung bewertet man jedoch meist
das Unternehmen als Ganzes.?* In der Praxis verwendet man dazu normalerweise ein
Gesamtbewertungsverfahren, welches das Unternehmen als Bewertungseinheit behan-
delt. Die international am weitesten verbreitete Methode ist das Discounted Cash-Flow
(DCF)-Modell. Der Unternehmenswert wird dabei durch die, auf den Bewertungszeitpunkt
abgezinsten, zukinftig zu erwartenden Cash-Flows bestimmt. Die Zahlungsstréme resul-
tieren aus dem Zusammenwirken aller materiellen und immateriellen Faktoren eines Un-
ternehmens.?*’ Bei der Bewertung unterscheidet man zwischen betriebsnotwendigen und
nicht-betriebsnotwendigen Immaterialgiitern.?*® Erstere tragen zur Generierung der be-
wertungsrelevanten Cash-Flows bei und dirfen — um eine Doppelzahlung zu vermeiden —
nicht separat bewertet werden. Der Wert nicht-betriebsnotwendiger Schutzrechte ist da-
gegen gesondert zu ermitteln und zum Unternehmenswert zu addieren. Als nicht-be-
triebsnotwendig sind z.B. IP-Rechte zu klassifizieren, die das Unternehmen nicht selbst
nutzt sondern an Dritte lizenziert. Daneben sind Immaterialgiiter, die die Gesellschaft
nicht bendtigt und verkaufen mdchte oder die, z.B. aufgrund unsicherer zukunftiger Er-
tragskraft nicht in die Cash-Flow-Planung einbezogen wurden, separat zu bewerten.

2. Bewertungsgrund

Die Auswahl einer geeigneten Bewertungsmethode hangt im Wesentlichen vom Bewer-
tungsgrund ab. Bei einer Unternehmenstransaktion liegt der Fokus auf der Ermittlung des
Kaufpreises. Fir den Erwerber stellt sich auBerdem die Frage nach der weiteren Verwer-
tung der Rechte. Daraus ergeben sich weitere wirtschaftliche und rechtliche Bewertungs-
griinde, die einen entscheidenden Einfluss auf die Auswahl der Methode haben.?*

Der Erwerber muss eine Einzelbewertung durchflihren, wenn er Rechte verkauft, Lizen-
zen vergibt oder sie als Kreditsicherheit nutzt.?*® Bei Technologie Start-Ups ist die separa-
te Bewertung wichtiger Patente sinnvoll. Insbesondere fir externe Geldgeber, die die

245 Vgl. z.B. zur Auswirkung des Patentschutzes Fabry/Ernst (2007), S. 131-132.
246 Der Erwerber hat auch die Mdglichkeit, nur das IP-Portfolio zu bewerten. Vgl. Fabry/Ernst (2007), S. 127ff.

247 Sjiehe zum Umgang mit immateriellen Vermdgensgegenstanden bei der Unternehmensbewertung Ernst/
Schneider/Thielen (2006), S. 118-119.

28 Dazu ausfiihrlich Ernst/Schneider/Thielen (2006), S. 119.
29 Sjehe dazu ausfiihrlich Rings (2000), S. 840.
#0 Dazu z.B. Klawitter/Hombrecher (2004), S. 1213ff.; Natusch (2009), S. 439ff.
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Transaktion finanzieren, sind werthaltige Schutzrechte ein positives Signal der Ertrags-
starke und der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit.”*' Eine Bewertung ist auch fiir die ex-
terne Rechnungslegung erforderlich, weil der Erwerber entgeltlich erworbene Immaterial-
gliter bilanzieren muss.?® Dabei sind auch Rechte zu identifizieren und zu bewerten, die
das erworbene Unternehmen aufgrund ihres origindren Charakters bisher nicht aktiviert
hat.?>® Die Wertermittlung ist auBerdem zur Bestimmung der Steuerbemessungsgrundla-
ge notwendig.®* Daneben bestehen auch rechtliche Griinde fiir eine Bewertung.?>> Wenn
der K&ufer den Wert eines IP-Rechts kennt, kann er entscheiden, ob er es amtlich regis-
triert oder geheim hélt. Dafur stellt er die Kosten der Anmeldung dem erwarteten Nutzen
der Rechtserteilung gegentber. Eine amtliche Registrierung ist z.B. bei unwesentlichen
Innovationen oder kurzen Produktlebenszyklen unwirtschaftlich. Die Bewertung kann au-
Berdem beim Beschluss Uber eine Verlangerung der Schutzdauer oder Uber eine Auswei-
tung des territorialen Schutzbereichs unterstitzen. Fir Arbeitnehmererfindungen, die
noch nicht abgegolten sind, muss der Erwerber den Erfindungswert zur Ermittlung der
Vergutungshdhe feststellen. Daneben ergeben sich weitere Bewertungsgrinde im Zu-
sammenhang mit Schutzrechtsverletzungen.?*®

3. Bewertungsstandards

Bisher existieren mehrere Bestrebungen zur Standardisierung von Bewertungsverfahren.
Im Jahr 2007 verabschiedete der Arbeitskreis zur Patentbewertung®’ des Deutschen In-
stituts fir Normung die Spezifikation Grundsédtze ordnungsgeméBer Patentbewertung.
Diese stellt die wesentlichen Grundséatze der quantitativen Patentbewertung vor. Daneben
hat das Institut die Grundsétze der monetéren Patentbewertung und Anforderungen an
die monetdre Markenwertmessung (DIN ISO 10668) veroffentlicht. Ein weiterer Ansatz
wurde mit dem Standard Grundsétze zur Bewertung immaterieller Vermdgenswerte 2007
vom Institut der Wirtschaftsprifer in Deutschland gemacht. Dieser legt die betriebswirt-
schaftlichen Richtlinien fest, nach denen Wirtschaftsprifer immaterielle Vermdgenswerte
bewerten sollen.?®® Daneben existieren auch Bemiihungen einzelner Initiativen.?*® Trotz-
dem hat sich bislang noch kein einheitlicher Bewertungsstandard durchgesetzt.

1 Vgl. zum Nutzen der Patentbewertung fiir Start-Ups Himmel/Mussler (2005), S. 27.

22 Ob der Kaufer Immaterialgiiter aktivieren muss, hangt allerdings von der Art der Integration beim der Er-
werbsgesellschaft ab. Siehe dazu auch Kapitel G.1l und G.111.2.

%% Diese sind bei der sog. Kaufpreisallokation bzw. Purchase Price Allocation zu beriicksichtigen. Vgl. dazu
auch Kapitel G.IV.1.c sowie Himmel/Mussler (2005), S. 27.

%4 sjehe Rings (2000), S. 840.

25 Sjehe dazu ausfiihrlich Rings (2000), S. 840.

26 Vgl. Spranger (2006), S. 25.

%7 Dieser bestand aus Patentanwalten, Wirtschaftsprifern und Vertretern mittelstdndischer Unternehmen.

28 ygl. Hommel/Buhleier/Pauly (2007), S. 371.
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[l. Wertbestimmende Faktoren

Der Wert eines Immaterialguts wird durch unterschiedliche wirtschaftliche Faktoren beein-
flusst.”® Eine wichtige Rolle spielt der Bewertungszeitpunkt. Je langer das Immaterialgut
bereits genutzt wird, desto genauer lasst sich sein Wert ermitteln, weil der wirtschaftliche
Erfolg exakter bestimmbar ist und rechtliche Risiken besser einschatzbar sind.”*' Dane-
ben beeinflussen der Neuheitsgrad der Innovation, die Breite der Anwendungsmaéglichkei-
ten und der Einfluss auf das Endprodukt den Wert eines Schutzrechts. Zudem ist ent-
scheidend, welchen Umsatz der Inhaber mit dem Immaterialgut erzielen kann. Weil dieser
durch das Marktvolumen und das Marktpotenzial bestimmt wird, kénnen sich in verschie-
denen Branchen erhebliche Unterschiede ergeben. Wertmindernd wirkt sich dagegen die
Existenz von Substitutionsprodukten aus, weil der Inhaber durch sie Marktanteile verliert.
Die Kosten fur Entwicklung, Anmeldung, Aufrechterhaltung und SicherheitsmaBnahmen
sind ebenfalls vom Wert eines IP-Rechts zu subtrahieren.

Bei Registerrechten sind auBerdem rechtliche Faktoren zu beachten. Ein weitreichender
Schutzumfang erschwert es der Konkurrenz, ahnliche oder vergleichbare Produkte auf
den Markt zu bringen und steigert damit den Wert des Schutzrechts. Wie lange dem Inha-
ber die Exklusivstellung gewahrt wird, hangt von der amtlichen Restlaufzeit ab. Der Tech-
nologie- oder Produkilebenszyklus ist jedoch haufig kirzer, weil Neuentwicklungen auf
den Markt gebracht werden oder das Produkt keine Erfolge mehr erzielt.*®* Wahrend bei
den meisten Registerrechten eine kurze Restlaufzeit wertmindernd wirkt, hat das Alter bei
Marken normalerweise einen wertsteigernden Effekt — wenn die Marke benutzt wird.®
Der territoriale Geltungsbereich kann ebenfalls Aufschluss tber den Wert geben. Ein um-
fangreicher Schutzbereich deutet in der Regel auf einen hohen Schutzrechtswert hin. Da-
neben sind aber auch wertmindernde Faktoren zu beriicksichtigen.?®* Das Risiko der
Rechtsbestandigkeit ist vor allem bei den von Amts wegen nicht materiell gepriften Rech-
ten hoch. Zudem kénnen Schutzrechtsverletzungen und bestehende Rechte Dritter den
Wert mindern.

#9 50 z.B. das Brand Valuation Forum, ein Arbeitskreis der Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens
e.V. und des Markenverbands e.V., das Richtlinien unter dem Titel Zehn Grundsétze der monetédren Mar-
kenbewertung erarbeitet und verdffentlicht hat.

%0 sjehe dazu ausfiihrlich Rings (2000), S. 847-848.
%' Dazu auch Rings (2000), S. 841-842.

%2 ygl. Moser/Goddar (2007), S. 601.

263 Vgl. Donle (1997), S. 75.

4 Siehe fiir eine Ubersicht wertmindernder und wertsteigernder Faktoren Rings (2000), S. 847.
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V. Bewertungsmethoden

1. Kostenorientierte Bewertung

a. Reproduktionsmethode

Der kostenorientierten Bewertung liegt die Annahme zugrunde, dass sich der Wert eines
Immaterialguts aus den Kosten ergibt, die zu seiner Erzeugung angefallen sind.?®® Diese
setzen sich u.a. aus Forschungs- und Entwicklungskosten, Kosten zur Produktanbahnung
und Vermarktung sowie Erwirkungs-, Aufrechterhaltungs- und Verteidigungskosten zu-
sammen.?®® Gegebenentfalls sind Abziige fiir technische oder wirtschaftliche Uberalterung
vorzunehmen.®’ Bei der Reproduktionsmethode ermittelt der Erwerber die Kosten, die zur
Herstellung eines exakten Duplikats des IP-Rechts erforderlich sind.?®® Weil historische
Ausgaben i.d.R. dokumentiert sind, sind die Daten schnell und einfach zu beschaffen.

b. Wiederbeschaffungsmethode

Bei der Bewertung mit der Wiederbeschaffungsmethode erfasst man alle Kosten, die zur
Erzeugung oder Beschaffung eines nutzenaquivalenten Vermdgenswerts erforderlich
sind.?®® Die Berechnung erfolgt anhand aktueller Preise. Je nach Alter des Immaterialguts,
er6ffnen sich dadurch allerdings erhebliche Ermessensspielrdume, weil eventuell subjek-
tive Annahmen Uber Entwicklungsstadien und Kostenverlaufe gemacht werden mus-
sen.?’® Das der Wiederbeschaffungsmethode zugrunde liegende Objekt kann sich unter
Umstanden deutlich vom Bewertungsobjekt unterscheiden. Im Gegensatz zur Reprodukti-
onsmethode werden Bestandteile, die das Immaterialgut zwar aufweist, die jedoch keinen
Nutzen erzeugen, nicht berechnet.?”' Dementsprechend beriicksichtigt man technologi-
sche Weiterentwicklungen auch nur bei der Wiederbeschaffungsmethode.

C. Beurteilung und Anwendbarkeit bei einer Unternehmenstransaktion

Die kostenorientierte Bewertung ist vergangenheitsbezogen. Sie berlcksichtigt nur die
verursachten Kosten, aber nicht den zukinftigen Nutzen und das mégliche Potenzial des
Immaterialguts. Die Annahme einer Korrelation zwischen Wert und Herstellungskosten ist
auBerdem zweifelhaft. Hohe Kosten bedingen nicht zwangslaufig einen hohen Wert. Es ist

% Die Reproduktionsmethode bezeichnet man auch als Gestehungskostenmethode. Siehe dazu Fischer/
Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 294.

%6 Fir eine genaue Kostenaufstellung siehe z.B. Grechenig (2006), S. 7.

%7 Sjehe dazu Moser/Goddar (2007), S. 597.

28 ygl. Brenner/Knauer/Wompener in Berens/Brauner (2008), S. 642.

269 Vgl. zur Wiederbeschaffungsmethode Brenner/Knauer/W&mpener in Berens/Brauner (2008), S. 642.
270 siehe zu dieser Problematik Hommel/Buhleier/Pauly (2007), S. 373.

&7 vgl. dazu ausfiihrlich Moser/Goddar (2007), S. 597.
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durchaus denkbar, dass die Entwicklung einer Technologie viel Zeit und Geld in Anspruch
nimmt, sich aber als kommerzieller Misserfolg herausstellt.?”* Dagegen kann eine kosten-
gunstige Erfindung einen hohen Wert haben, wenn sie den Verkaufserfolg eines Produkits
steigert. Bei Marken wird die Problematik umso deutlicher. Hohe Entwicklungs- und Mar-
ketingkosten versprechen nicht automatisch einen groBen Markterfolg.?”® Bei etablierten
Marken stehen die Herstellungskosten dagegen haufig in keinerlei Verhaltnis zum Mar-
kenwert.?”* Bei erfolgreichen Innovationen féllt die Wertermittlung mit der kostenorientier-
ten Methode stets zu niedrig aus, wahrend ungenutzte Rechte (iberbewertet werden.?”
Daneben kann die Zurechenbarkeit und Identifizierbarkeit der Kosten mit Unsicherheit
behaftet sein.?”® Historische Kosten sind besonders schwer zuordenbar, wenn die F&E-
Abteilung an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet. Falls eine Innovation auf friheren
Entwicklungen basiert, ist zudem unklar, inwiefern die dadurch entstandenen Kosten an-
zurechnen sind. Die kostenorientierte Bewertung hat aber auch Vorteile.?”” Aufgrund der
geringen Komplexitat ist sie einfach anzuwenden und liefert leicht nachvollziehbare Er-
gebnisse. Der Interpretationsspielraum ist im Vergleich zu anderen Methoden gering.

Bei einer Unternehmensakquisition ist die kostenorientierte Bewertung nur begrenzt ge-
eignet und liefert lediglich einen Orientierungswert.?”® Weil der Erwerber grundsatzlich nur
den Preis zu zahlen bereit ist, den er zur Herstellung oder Erlangung eines vergleichbaren
Guts aufbringen muss, kann der Kostenansatz eine Wertobergrenze definieren.?”® Dabei
werden allerdings zukiinftige Chancen ebenso wenig berlcksichtigt wie die Tatsache,
dass die Reproduktion eines Immaterialguts nicht so einfach méglich ist.?*° Der Erwerber
ist vorrangig an der wirtschaftlichen Verwertbarkeit und dem Zukunftspotenzial eines IP-
Rechts interessiert. Diese Aspekte werden bei der kostenorientierten Bewertung aller-
dings nicht miteinbezogen. Der kostenorientierte Ansatz eignet sich aber grundsétzlich

sehr gut fir ungenutzte Schutzrechte, wie z.B. Blockade- oder Vorratspatente.?®' Bei der

Bilanzierung ist ebenfalls nur eine Bewertung mit Herstellungskosten erlaubt.?®?

22 siehe dazu z.B. Rings (2000), S. 843; Spranger (2006), S. 145.
273 ygl. Hommel/Buhleier/Pauly (2007), S. 373.

a4 Vgl. dazu die Markenwerte der weltweit wertvollsten Marken: z.B. Millward Brown (2011), S. 12-13; Inter-
brand (2011), S. 18ff.

275 50 z.B. Lipfert/Keil (2005), S. 445; Spranger (2006), S. 145; Rings (2000), S. 843.

278 ygl. Rings (2000), S. 843.

&7 siehe zu den Vorteilen auch PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 22.

278 Nach Brenner/Knauer/Wémpener in Berens/Brauner (2008), S. 646 scheiden die kostenorientierten Me-
thoden zur Bewertung in einer Due Diligence aufgrund ihrer Vergangenheitsbezogenheit komplett aus.

279 50 z.B. Moser/Goddar (2007), S. 597; Spranger (2006), S. 140.
280 ygl. Lasinski in Bryer/Simensky (2002), S. 4.10.
%1 Dazu z.B. Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 294; Goddar (1995), 360.

282 Dabei diirfen allerdings nur Entwicklungskosten angesetzt werden. Vgl. dazu auch Kapitel Teil 2G.IV.1.
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2. Einkommensorientierte Bewertung

a. Grundséatzliches Vorgehen

Die einkommensorientierte Bewertung basiert auf der Annahme, dass der Wert eines Im-
materialguts aus dessen Eigenschaft resultiert, in der Zukunft Erfolgsbeitrdge — sog.
Cash-Flows — zu generieren.?®® Der Gesamtwert errechnet sich aus der Summe der Bar-
werte der zukunftigen Zahlungsstrome. Diese zinst man auf den Bewertungszeitpunkt ab.
Flr eine einkommensorientierte Bewertung stehen verschiedene Methoden zur Verfi-
gung, die sich in der Art der Isolierung der zurechenbaren Cash-Flows unterscheiden.?®*

b. Lizenzpreisanalogie

Bei der Lizenzpreisanalogie (auch Relief-from-Royalty-Methode) ergeben sich die Cash-
Flows aus dem Betrag, den das Immaterialgut am freien Markt durch Lizenzierung erzie-
len wiirde.?®® Es liegt die fiktive Annahme zugrunde, dass das Unternehmen das Schutz-

recht lizenzieren muss.?® Sein Wert errechnet sich daher aus den Einsparungen, die sich

aus der Befreiung (Relief) von einer hypothetischen Lizenzgebiihr (Royalty) ergeben.?®’

Diese diskontiert man, unter Berlcksichtigung von Unternehmenssteuern und Ausgaben
far die Schutzrechtsverwaltung, Uber die voraussichtliche Nutzungsdauer auf den Bewer-
tungsstichtag.?®® Die Einsparungen berechnen sich aus einer Lizenzrate und einer Be-
zugsgroBe.”® Die BezugsgréBe bestimmt die Hohe der Lizenzrate.?*® Wenn sie sich auf
das Gesamtprodukt und nicht auf den direkt betroffenen Produktteil bezieht, ist die Lizenz-

rate entsprechend niedriger anzusetzen. Eine addquate Rate lasst sich z.B. bei Industrie-

verbanden oder Handelskammern erfragen®', liber kommerzielle Anbieter erwerben®?

oder durch einen Fremdpreisvergleich ermitteln®*®. Die Lizenzsitze bewegen sich zwi-
schen 0,5% und 10%, wobei in der Pharmabranche auch héhere Werte erzielt werden

283 Vgl. PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 19. Bei der Realoptionsmethode wird aber anders vorgegangen.
24 ygl. Himmel/Mussler (2005), S. 28.

5 Siehe zur Lizenzpreisanalogie ausfihrlich Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 296-297.

286 ygl. PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 20.

27 ygl. Spranger (2006), S. 164.

28 Sjehe zum Vorgehen z.B. Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 296-297; Himmel/Mussler (2005),
S. 29-30; Rebel (2007), S. 83; Spranger (2006), S. 164-165.

%89 Als BezugsgroBe zieht man regelmaBig Nettoverkaufspreise heran, die entsprechend anzupassen sind,
wenn das Immaterialgut nicht das ganze Produkt sondern nur einzelne Produktkomponenten betrifft. Siehe
dazu Himmel/Mussler (2005), S. 29.

29 vgl. Goddar (1995), 363.

#91 Vgl. Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 296.

292 Beispielsweise http://www.ipresearch.com/; http://www.royaltystat.com/; http://www.royaltysource.cony.

293 ygl. Himmel/Mussler (2005), S. 30.
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und in der Konsumg(iterindustrie eher niedrige Raten Ublich sind.?** Die Nutzungsdauer
ist in Abhangigkeit von der amtlichen Laufzeit und vom Technologie- oder Produktlebens-
zyklus zu bestimmen. Planungsunsicherheiten bei den Cash-Flows lassen sich durch risi-
koangepasste Kapitalisierungszinssatze oder durch Abschlage beriicksichtigen.?*®

Die Lizenzpreisanalogie verwendet man insbesondere bei technischen Schutzrechten. Sie
ist jedoch auch auf andere Immaterialgiiter Uibertragbar.”® Aufgrund ihrer Realitatsnihe
und der guten Nachvollziehbarkeit ist sie eine der am haufigsten genutzten Bewertungs-
methoden und wird z.B. zur Bestimmung von Erfindervergutungen angewendet. Die Be-
wertung greift bei der Bestimmung der Lizenzrate auf marktorientierte Vergleichsdaten
zuriick, die wegen des Unikatcharakters von IP-Rechten jedoch kritisch zu sehen sind.?*’
AuBerdem wird nicht berlcksichtigt, dass ein Lizenznehmer in der Regel nicht bereit ist,
die gesamten, aus dem Immaterialgut resultierenden Ertrage als Lizenzgeblhr abzufih-
ren, weil eine Lizenzierung flr ihn ansonsten nicht von Vorteil wére.

C. Mehrgewinnmethode

Die Mehrgewinnmethode®*®

unterstellt, dass der Inhaber mit dem Bewertungsobjekt ent-
weder einen hdheren Umsatz erzielen oder seinen Aufwand senken kann.?*® Zur Quantifi-
zierung des Mehrgewinns oder der Einsparungen, vergleicht man die erwarteten Cash-
Flows des Unternehmens inklusive des Immaterialguts mit einem fiktiven Unternehmen,
das diesen Vermdgenswert entweder nicht besitzt oder auf dessen Nutzung verzichtet.3
Die Differenz der Zahlungsstrome ergibt die, auf das Immaterialgut zurtickzufihrenden,
zusétzlichen Cash-Flows, die sog. Incremental Cash-Flows.**' Diese werden mit dem

risikoangepassten Kapitalisierungszinssatz auf den Bewertungsstichtag abgezinst.

Wenn die Incremental Cash-Flows zuverlassig bestimmbar sind, ist die Mehrgewinnme-
thode ein geeigneter Bewertungsansatz.®* Sie wird in der Praxis zunehmend verwen-
det.®® Bei der Abgrenzung der Zahlungsstrdme kénnen sich aber Probleme ergeben, weil
oft auch andere Faktoren die Pramie oder Einsparung beeinflussen.®*

29 siehe dazu Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 296.

29 vgl. zur Beriicksichtigung von Planungsunsicherheiten Lasinski in Bryer/Simensky (2002), S. 4.13-4.15.
2% Dazu Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 296-297.

27 Zur ausfiihrlichen Beurteilung der Lizenzpreisanalogie siehe Spranger (2006), S. 168.

2% Diese wird auch als Ergebnisbeitragsmethode oder Incremental Cash-Flow Method bezeichnet.
29 Vgl. KPMG (2008), S. 17.

890 vgl. Brenner/Knauer/Wompener in Berens/Brauner (2008), S. 645.

89T vgl. Spranger (2006), S. 169-170.

892 7ur genauen Beurteilung der Mehrgewinnmethode siehe Spranger (2006), S. 171.

803 30 z.B. Huber in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 1 Rn. 330. Anders Moser/Goddar (2007), S. 604.

394 Sjehe zur Abgrenzungsproblematik Hommel/Buhleier/Pauly (2007), S. 374; Moser/Goddar (2007), S. 604.
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d. Residualwertmethode

Die Residualwertmethode oder Multi-Period Excess-Earnings Method berlcksichtigt, dass
haufig mehrere Immaterialguter eine Auswirkung auf die erzeugten Cash-Flows haben.
Man unterstellt, dass auBer dem zu bewertenden Objekt alle Vermdégensgegenstande, die
zur Generierung der Zahlungsstréme erforderlich sind, gemietet oder geleast sind.** Die
bewertungsrelevanten Cash-Flows ergeben sich durch Abzug der Einkommensbeitrage
aller anderen Vermdgenswerte von den gesamten Einkommensstrdmen.*® Die verblei-
benden Excess-Earnings weist man dann dem Bewertungsobjekt zu.

Die Methode ist nur anwendbar, falls sich alle anderen Vermdgensgegenstande identifi-
zieren und bewerten lassen. Man nutzt sie hauptsachlich wenn keine Lizenzraten ermit-
telbar und Mehrgewinne nicht zurechenbar sind. Das ist z.B. bei Kundenbeziehungen der
Fall.**” Haufig ist aber nicht klar unterscheidbar, welche Vermégenswerte eine bedeuten-
de Rolle spielen und welche nur eine unterstitzende Funktion haben. Weil dann die Ge-
fahr besteht, den Gesamteffekt aus dem Zusammenwirken mehrerer Immaterialgter nur
dem Bewertungsobjekt zuzuweisen, verwendet man die Residualmethode normalerweise

nur fir den wesentlichen immateriellen Werttreiber eines Geschafts.3%®

e. Unmittelbare Cash-Flow Prognose

Bei der unmittelbaren Cash-Flow Prognose identifiziert man die Zahlungsstréme, die dem
Immaterialgut direkt zuzurechnen sind und diskontiert sie mit dem vermégenswertspezifi-

schen, risikoadjustierten Kapitalisierungszinssatz.®”

Die wichtigste Voraussetzung dieser Methode ist eine genaue Abgrenzbarkeit und Zure-
chenbarkeit der Cash-Flows. Sobald ein immaterieller Wert mehreren Produkten nutzt,
sind die Zahlungsstrome aber normalerweise nicht mehr zuverlassig bestimmbar.

f. Realoptionsmethode

Grundsatzlich sind fur die Bewertung von Immaterialgitern auch die aus der Finanzwis-
senschaft bekannten Realoptionspreismodelle geeignet.'® Man verwendet dazu die bei-
den Standardverfahren der Finanzoptionsbewertung®'': das Black-Scholes-Modell*'? und

895 vgl. PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 20.

%% Sjehe zur Residualwertmethode ausfiihrlich Moser/Goddar (2007), S. 604-605.

87 vgl. KPMG (2008), S. 17.

%98 Siehe zu den Voraussetzungen und zur Anwendbarkeit der Methode Himmel/Mussler (2005), S. 29.
899 vgl. PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 20.

%1% Siehe zur Anwendung der Modelle Lipfert/Keil (2005), S. 446-447.

811 vgl. Spranger (2006), S. 179.

%12 Zur ausfiihrlichen Beschreibung des Modells siehe Black/Scholes (1973), S. 637-654.
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das von Cox, Ross und Rubinstein entwickelte Binominalmodell*'®. Die Bewertungs-

parameter werden zu diesem Zweck speziell auf Immaterialgiiter angepasst.®'*

Der Realoptionsansatz ermdglicht die Bertcksichtigung der bewertungsrelevanten Fakto-
ren Unsicherheit und Handlungsflexibilitat.?'® Er ist daher insbesondere bei sehr unsiche-
ren zukUnftigen Ereignissen und nur schwer prognostizierbaren Cash-Flows zu empfeh-
len.®'® Allerdings sind die erwarteten Einzahlungsiiberschiisse und deren Schwankungen
i.d.R. objektiv schwer zu bestimmen.®'” Hohe Unsicherheiten wirken sich in Form hoher
Volatilitdten positiv auf den Gesamtwert des IP-Rechts aus. Dies entspricht unter Um-
stédnden aber nicht der Risikoeinschatzung des Inhabers. AuBerdem erfordert die Anwen-
dung die Beherrschung von mitunter komplexen Optionspreismodellen.®'®

g. Beurteilung und Anwendbarkeit bei einer Unternehmenstransaktion

Die einkommensorientierte Bewertung ist bei einer Unternehmenstransaktion am geeig-
netsten, weil sie das zuklinftige Potenzial eines Immaterialguts bertcksichtigt, das flr den
Erwerber am wichtigsten ist.>"® Besonders die Lizenzanalogie wird haufig verwendet. Sie
ist fir fast alle Bewertungsanldsse einsetzbar und bemisst den erwarteten finanziellen
Nutzen.*® Bei der einkommensorientierten Bewertung besteht zudem die Mdglichkeit,
Werttreiber und einzelne Determinanten des IP-Rechts zu identifizieren und transparent
abzubilden.®®' Grundsétzlich zeichnen sich die Ergebnisse durch eine hohe Validitét
aus.*? Die Prognose von Héhe und Dauer der Cash-Flows sowie deren exakte Zurech-
nung zum Bewertungsobjekt ist jedoch mit einem nicht unerheblichen Unsicherheitsfaktor
behaftet**®, weil die mit einem Produkt erwirtschafteten Ertrage i.d.R. nur zum Teil auf das
Immaterialgut zurtickzufihren sind und starke Wechselbeziehungen zu anderen Unter-
nehmensbereichen, wie z.B. dem Marketing, bestehen kdnnen®*. Insgesamt bleibt daher
ein Interpretationsspielraum.®*°

813 Zur ausfiihrlichen Beschreibung des Modells siehe Cox/Ross/Rubinstein (1979), S. 229-263.
%14 Siehe dazu z.B. DreBler (2006), S. 40; Reitzig (2002), S. 35; Spranger (2006), S. 184-185.
%15 Eine detaillierte Beschreibung beider Anséatze gibt Spranger (2006), S. 197.

31 vgl. Himmel/Mussler (2005), S. 29.

%17 Siehe dazu ausfiihrlich Lipfert/Keil (2005), S. 446-447.

818 Vgl. zu den Nachteilen Spranger (2006), S. 197-198.

%19 Laut Brenner/Knauer/Wompener in Berens/Brauner (2008), S. 646 ist die einkommensorientierte Bewer-
tung der einzige akzeptable Ansatz.

%0 siehe zu den Vorteilen der Methode auch PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 22.

%1 Fir eine Beurteilung des einkommensorientierten Ansatzes siehe Grechenig (2006), S. 16.

322 ygl. Rings (2000), S. 845.

23 Vor allem, wenn Schutzrechte mehrere Produkte beeinflussen. Siehe dazu Lipfert/Keil (2005), S. 446.

824 Vgl. zu den mdglichen Problemen Rings (2000), S. 844-845.

325 vgl. PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 22.
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3. Marktorientierte Bewertung

a. Bewertung anhand von Marktpreisen auf einem aktiven Markt

Diese Methode setzt das Bestehen eines aktiven Markts voraus. Der Wert des Immateri-
alguts lasst sich anhand der Marktpreise vergleichbarer Rechte ermitteln.®*® Die Transak-
tionen missen bezlglich diverser Faktoren, wie z.B. betreffende Produkte, Branche,
MarktgréBe und Eintrittsbarrieren ausreichend gegeniiberstellbar sein.®*” Weil ein aktiver
Markt i.d.R. jedoch nicht vorliegt, ist das Verfahren nur in Ausnahmeféllen anwendbar.®?®

b. Analogiemethode

Die Analogiemethode stellt einen Vergleich zwischen dem Transaktionswert eines ande-
ren Immaterialguts und dem Bewertungsobjekt her.3?® Das ausgewéhlte Schutzrecht muss
in sachlicher und zeitlicher Hinsicht méglichst &hnlich sein und bereits einen Wert zuge-
wiesen bekommen haben.®* Aus diesem Wert leitet man einen Multiplikator ab, der die
Relation zwischen dem Marktpreis des Vergleichsobjekts und einer BezugsgréBe — z.B.
dem erzeugten Umsatz — herstellt.*' Der Multiplikator ist dann mit der BezugsgrdBe des
Bewertungsobjekts zu multiplizieren. Die Analogiemethode setzt jedoch voraus, dass der
Marktpreis eines hinreichend vergleichbaren Immaterialguts bekannt ist.

C. Beurteilung und Anwendbarkeit bei einer Unternehmenstransaktion

Der marktorientierte Ansatz ist zukunftsbezogen, weil bei der Marktpreisbildung zuklinftige
Ertragserwartungen beriicksichtigt werden.**? Er ermittelt den realen Verkehrswert eines
Immaterialguts. Die Anwendbarkeit hangt jedoch von der Verflgbarkeit von Vergleichs-
transaktionen ab, die je nach Branche variieren kann.*®* Ein aktiver Markt ist normaler-
weise nicht vorhanden. Weil Schutzrechte aufgrund ihrer immanenten Einzigartigkeit
schwer vergleichbar sind, liefert der Ansatz nur in seltenen Fallen einen passenden
Wert.*** Zu Verfalschungen kann es insbesondere kommen, wenn nur wenige Vergleichs-
transaktionen vorliegen.®* Fiir den Erwerber ist der Ansatz daher meist nicht geeignet.

328 vgl. PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 19.

%7 Vgl. Lasinski in Bryer/Simensky (2002), S. 4.9.

8 50 z.B. Brenner/Knauer/Wompener in Berens/Brauner (2008), S. 643; Himmel/Mussler (2005), S. 28.
329 vgl. PriceWaterhouseCoopers (2008), S. 19.

%30 Dazu Rings (2000), S. 844.

81 Zur genauen Beschreibung und den Voraussetzungen der Methode siehe Moser/Goddar (2007), S. 596.
332 vgl. Himmel/Mussler (2005), S. 27.

%33 vgl. Rings (2000), S. 844.

334 50 z.B. Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 295. Aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit schlie Bt
Huber in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 1 Rn. 345 den Ansatz zur Patentbewertung aus.

3% Siehe zu den Problemen des marktorientierten Ansatzes ausfiihrlich Lipfert/Keil (2005), S. 447.
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V. Anwendung der Bewertungsverfahren auf ausgewahlte Imma-
terialgUter

1. Patent

Far den Erwerber ergeben sich wahrend und nach der Transaktion verschiedene wirt-
schaftliche und rechtliche Grunde fur die Bewertung von Patenten. Eine Einzelbewertung
ist z.B. sinnvoll, wenn er Patente nicht selbst nutzen will, sondern sie veraufBern oder Li-
zenzen vergeben mdchte. Der ermittelte Wert liefert aber lediglich einen Richtwert, weil
sich der Verkaufspreis oder die Lizenzgebihren letztendlich aus der Nachfrage am Markt
ergeben. Der Kaufer kann Patente auch als Kreditsicherheit nutzen, wenn er ihren Wert
kennt.®* Nach Abschluss der Transaktion muss er im Rahmen der externen Rechnungs-
legung eine Kaufpreisallokation durchfihren und jeden Vermdgensgegenstand einzeln
bewerten. Die Bewertung ist zudem zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage er-
forderlich. Daneben ergeben sich fir den Erwerber rechtliche Bewertungsgrinde bei der
Entscheidung Uber die zukinftige Verwertung von Patenten. Wenn er den Wert einer Er-
findung oder eines Patents kennt, kann er entscheiden, ob er eine Patentanmeldung vor-
nimmt, die Schutzdauer verlangert oder den Schutzbereich erweitert. Eine Bewertung ist
ebenfalls erforderlich, wenn die Vergltungshdhe einer Arbeitnehmererfindung noch zu
bestimmen ist. Auch bei Schutzrechtsverletzungen ist der Patentwert zu ermitteln, um die
Hohe des Streitwerts und die mégliche Entschadigung festzustellen.

Patente gehdren in der Praxis zu den bedeutendsten Schutzrechten.®*” Weil viele Bewer-
tungsansatze fir die Patentbewertung konzipiert wurden, kann der Erwerber alle Bewer-
tungsmethoden anwenden. Die Wahl des Ansatzes h&ngt aber vom Bewertungsgrund
und der Verflgbarkeit von Informationen ab. Je umfangreicher und genauer die vorlie-
genden Daten sind, desto exakter l&sst sich auch der Wert des Patents bestimmen.

Fir interne Zwecke scheidet die kostenorientierte Bewertung aufgrund des Vergangen-

338

heitsbezugs in der Regel aus. Sie eignet sich aber z.B. fir ungenutzte Patente®* und far

Patente, die das Zielunternehmen selbst erstellt hat und die der Erwerber aktivieren

muss®®. Marktorientierte Verfahren kommen nur bedingt infrage, weil die Vergleichbarkeit

3% Siehe zur Nutzung als Kreditsicherheit z.B. Klawitter/Hombrecher (2004), S. 1213-1217; Natusch (2009),
S. 439-440.

337 vgl. auch Natusch (2009), S. 440.

338 50 z.B. Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 294; Goddar (1995), 360. Weil nicht genutzte Patente
keine Ertrage generieren, sind die einkommensorientierten Methoden nicht anwendbar.

339 Dabei ist aber zu beachten, dass die kostenorientierte Bewertungsmethode Forschungs- und Entwick-
lungskosten beriicksichtigt, wahrend nach HGB und IFRS ein Ansatzverbot fir Forschungskosten besteht,
§ 255 Abs. 2a HGB und IAS 38.54. Vgl. auch Gallandi/Kratz (2010), S. 160-161.
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zu anderen Patenten meist nicht gegeben ist.**® Fiir den Erwerber steht die Ermittlung der
zukunftigen Ertragskraft und damit die wirtschaftliche Verwertbarkeit im Vordergrund. Da-
her sind fiir ihn die einkommensorientierten Bewertungsansétze am geeignetsten.®*' Wel-
che Methode er dabei anwendet, hangt von den vorliegenden Informationen ab. Diese
sind nicht immer fir alle einkommensorientierten Ansétze ausreichend.?** Wenn sich ver-
gleichbare Lizenzraten zuverlassig ermitteln lassen, verwendet man haufig die Lizenz-
preisanalogie.®*®

2. Geschmacksmuster

Far Geschmacksmuster gelten die gleichen Bewertungsgriinde wie fir Patente. Grund-
satzlich kann der Erwerber alle Ansétze verwenden. Die Auswahl eines geeigneten Ver-
fahrens hangt aber vom Bewertungsgrund und den verfigbaren Informationen ab.

Zu unternehmensinternen Zwecken sind die einkommensorientierten Methoden am ge-
eignetsten, weil sie das zukilnftige Potenzial des Geschmacksmusters berticksichtigen.
Allerdings sind die verflgbaren Informationen haufig nicht ausreichend — insbesondere
wenn das Muster neu ist und bisher keine Ertrage generiert hat. Ausreichend vergleichba-
re Lizenzraten sind oft ebenfalls schwer zu ermitteln. Zu Bilanzierungszwecken muss der
Erwerber auf den kostenorientierten Ansatz zuriickgreifen.3** Dieser liefert leicht nachvoll-
ziehbare Ergebnisse und gewahrt nur einen geringen Ermessensspielraum. Die zuklnfti-
ge Ertragskraft des Geschmacksmusters wird dabei jedoch nicht berlicksichtigt. Mithilfe
der marktorientierten Methoden kann der Kaufer den realen Verkehrswert des IP-Rechts
bestimmen. Informationen zu vergleichbaren Geschmacksmustern oder Transaktionen
liegen aber nicht immer vor.

3. Marke

Bei Marken ergeben sich fir den Erwerber die gleichen wirtschaftlichen und rechtlichen
Bewertungsgriinde wir fir Patente. Marken gehéren in der Praxis neben Patenten zu den
bekanntesten und bedeutendsten Schutzrechten.®*® Theoretisch sind alle Bewertungsme-
thoden anwendbar. Die Markenbewertung wird vor allem davon beeinflusst, um welche
Art der Marke es sich handelt und wie hoch ihr Bekanntheitsgrad ist.

%0 Ebenso Goddar (1995), 360; Huber in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 1 Rn. 344; Hom-
mel/Buhleier/Pauly (2007), S. 372-373.

Vgl. Brenner/Knauer/Wdmpener in Berens/Brauner (2008), S. 646.
342 Epenso z.B. Hommel/Buhleier/Pauly (2007), S. 374-375; Moser/Goddar (2007), S. 604-605.

%3 50 z.B. Brenner/Knauer/Wdmpener in Berens/Brauner (2008), S. 647; Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus
(2003), S. 297; Goddar (1995), 360; Moser/Goddar (2007), S. 605; Rebel (2007), S. 82-83.

Nach HGB und IFRS gilt aber ein Ansatzverbot fir Forschungskosten. Vgl. dazu Fn.339.
345 vgl. Natusch (2009), S. 440.

341

344
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Die kostenorientierte Bewertung kann den realen Marktwert vor allem bei wertvollen Mar-
ken nicht widergeben.?* Die Methode ist aber auch bei nicht genutzten Marken problema-
tisch, weil sie zukiinftige Potenziale nicht beriicksichtigt.**” Wenn Marken- oder Transakti-
onswerte bekannt sind, lasst sich eventuell der marktorientierte Ansatz verwenden.®*®
Dabei stellt sich allerdings meist das Problem der Vergleichbarkeit. Unternehmensmarken
werden oft Uber einen langen Zeitraum aufgebaut und profitieren von ihrem Traditi-
onsimage.?*® Weil ausreichend vergleichbare Marken dann nicht zur Verfligung stehen,
scheidet die marktorientierte Bewertung regelmaBig aus.**° Der Erwerber bevorzugt gene-
rell die einkommensorientierten Verfahren, weil diese zukunftsorientiert sind. Je nach
Markenart kann sich aber die Abgrenzbarkeit der Zahlungsstrébme und deren Zurechnung
zur Marke schwierig darstellen.®*' AuBerdem ist die Bestimmung der Nutzungsdauer prob-
lematisch, weil der gesetzliche Schutz theoretisch unbegrenzt ist. Bei Produkt- und Sorti-
mentsmarken ist daher auf den Lebenszyklus der Artikel abzustellen. Die Nutzungsdauer
von Unternehmensmarken kann z.B. durch die Wettbewerbssituation oder durch fehlende
Markenrelevanz limitiert werden.®*? Falls Erfolgsbeitrdge schwer bestimmbar sind, greift
der Erwerber auf die Lizenzpreisanalogie zurlick. Wenn es sich nicht um eine sehr be-
kannte Marke handelt, kann er dabei branchentypische Lizenzsatze verwenden.**

Welche Unterschiede es bei der Markenbewertung geben kann, zeigt ein Vergleich des
Markenratings der Unternehmen Millward Brown und Interbrand.®** Wahrend Millward
Brown die Marke Google mit 111 Mrd. US$ bewertet, schreibt Interbrand ihr nur einen
Wert von 55 Mrd. US$ zu. Noch gravierender ist der Unterschied bei der Marke Apple, die
Interbrand mit 33 Mrd. US$ bewertet, Millward Brown dagegen mit 153 Mrd. US$. Die von
Interbrand verwendete Markenbewertungsmethode ist weltweit als erste nach ISO 10668
zertifiziert. Das Unternehmen berechnet dabei zunachst die Gewinne, die mit den ge-
kennzeichneten Produkten erzielt werden. AnschlieBend bestimmt es die Bedeutung der
Marke bzw. den Anteil, den die Marke zur Kaufentscheidung beitrdgt. Daraus ermittelt

346 Vgl. dazu die Markenwerte der weltweit wertvollsten Marken: z.B. Millward Brown (2011), S. 12-13; Inter-
brand (2011), S. 18ff.

%47 Eine alternative Methode zur Bewertung nicht genutzter Marken hat Repenn (1998), S. 33ff. entwickelt.

348 vgl. Goddar (1995), 365.

%9 Wie z.B. Coca-Cola, Hermés oder Nivea.

%0 50 z.B. Hommel/Buhleier/Pauly (2007), S. 372; Repenn (1998), S. 33; anders Goddar (1995), 365. Eine
erste Schwierigkeit besteht schon darin, Uberhaupt eine vergleichbare Marke zu finden. Falls dies méglich
ist, missen zudem verléssliche Informationen lber deren Wert vorliegen.

%" Die Schwierigkeit der Abgrenzbarkeit steigt mit der Hierarchie der Marke. Bei Produktmarken ist sie am
niedrigsten, bei Dach- und Unternehmensmarken am gréBten.

%92 ygl. Brand Valuation Forum (2007), S. 23.
%53 vgl. Goddar (1995), 365.
%4 Siehe dazu Millward Brown (2011), S. 12 und Interbrand (2011), S. 19-20.
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Interbrand Cash-Flows fur finf Jahre und einen Terminal Value. Diese werden unter Be-
ricksichtigung der zuklnftigen Starke der Marke auf den heutigen Zeitpunkt diskontiert
um den monetdren Markenwert zu erhalten. Der Bewertungsansatz entspricht in etwa der
Mehrgewinnmethode — allerdings unter Berlcksichtigung zahlreicher Faktoren und der
Einbeziehung von Marktvergleichen, z.B. bei der zukiinftigen Starke. Millward Brown geht
bei der Markenbewertung nach einem &hnlichen Schema vor.

4. Domain

Fir die Bewertung einer Domain sind vor allem wirtschaftliche Grinde von Bedeutung.
Die Wertermittlung kann z.B. im Kontext der Unternehmensbewertung oder bei VerduBe-
rung der Domain erforderlich sein. AuBerdem ist sie zu Bilanzierungszwecken oder zur
Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage notwendig.

Die in Kapitel IV beschriebenen Methoden finden bei der Bewertung von Domains i.d.R.
keine Anwendung. Zahlreiche Dienstleister bieten im Internet spezielle Bewertungsmodel-
le an.**® Gangige Methoden sind z.B. die RICK-Formel**® oder die Horatius-Formel®’.
Beide Ansatze berlicksichtigen eine bestimmte Anzahl charakteristischer Kriterien. Die
RICK-Formel basiert auf der Annahme, dass der Wert einer Domain im Wesentlichen von
vier Faktoren bestimmt wird: Risiko (einer juristischen Auseinandersetzung; z.B. bei Ver-
letzung von Markenrechten Dritter), Image (der Top-Level-Domain; am wertvollsten ist
dabei .com), Commerce (kommerzielle Nutzbarkeit) und Kirze (Anzahl der Buchstaben;
je kirzer, desto wertvoller). Auch bei der Horatius-Formel erfolgt die Wertermittlung an-
hand einer Reihe spezifischer Kriterien.?*® Allerdings kann der Wert, der sich auf dem
freien Markt erzielen lasst, erheblich von den Bewertungsergebnissen abweichen.®**

So wurde die Domain aktien.de 2011 fur 500.000 Euro verkauft. Im Jahr 2007 erwarb ein
Kéaufer die Adresse poker.de fiir 695.000 Euro von der Spielbank Wiesbaden. Die teuerste
deutsche Domain kredit.de, Gbernahm die Unister GmbH aus Leipzig 2008 fir 892.500
Euro von der Abacho AG, der heutigen MyHammer Holding AG. Die héchsten Preise er-
zielen jedoch die Top-Level-Domains .com. Die Firma Escom erwarb 2006 die Adresse
sex.com fur 12 Millionen US$. Weil Escom Insolvenz anmelden musste, wurde die Do-
main 2010 erneut verauBert und erzielte auf einer Auktion in New York 13 Millionen US$.

%55 Beispielsweise: www.sedo.de; www.adresso.de; www.domainbewertung.com.
3% Zur Beschreibung der Methode vgl. http://www.domain-recht.de/handel/rick.php.
%7 Siehe zum Vorgehen http://www.adresso.de/pages/horatiusformel.php.

%8 Darunter z.B. kommerzielle Nutzbarkeit, Unbedenklichkeit in Bezug auf Markenrechte, Bestandsjahre,
Aktualitdt und durchschnittliche Anzahl der Zugriffe pro Monat.

9 Ein Uberblick tber die tatsachlich gezahlten Preise einiger Domain-Namen findet sich auf:
http://'www.domain-recht.de/handel/preise.php.
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5. Know-How

Far Know-How bestehen die gleichen Bewertungsgriinde wie fiir Patente. Die Auswabhl
der Bewertungsmethode ist von der Art des Know-How, der verbleibenden Nutzungsdau-
er und den verflgbaren Daten abhangig. Vor Abschluss der Transaktion stellt sich fiir den
Erwerber aber mdéglicherweise das Problem, dass der VeraduBerer Know-How bis zum
Vertragsschluss geheim halten will und keine Informationen offenlegt.

Selbst erstelltes Know-How muss der Erwerber zu Bilanzierungszwecken mit der kosten-
orientierten Methode bewerten.*® Die genauen Kosten lassen sich bei internen Pro-
zessablaufen aber haufig schwer feststellen. Weil Know-How-Schutz auf Geheimhaltung
beruht, scheiden Marktvergleiche meist aus. Sie kommen aber bei patentfahigen Erfin-
dungen in Frage, wenn vergleichbare Patente existieren. Der Erwerber méchte jedoch die
Ertrage bestimmen, die er mit dem Know-How zukinftig erzielen kann. Daflr sind die ein-
kommensorientierten Methoden am geeignetsten. Ihre Anwendung ist allerdings nur még-
lich, wenn das Wissen genutzt wird und sich Zahlungsstréme eindeutig zuweisen lassen.

Bei der Bewertung von Know-How sind einige Besonderheiten zu beachten. Im Gegen-
satz zu den meisten amtlich registrierten Rechten ist die Laufzeit nicht begrenzt. Sie wird
jedoch oft durch Technologie- und Produktlebenszyklen verkirzt. Im Durchschnitt ist von
einer Nutzungsdauer von zwdlf Jahren auszugehen.®®' Grundsatzlich unterscheidet man
zwischen geschéftlichem und technischem Know-How. Zu letzterem z&hlen z.B. patentfa-
hige Erfindungen, die am Endprodukt nicht feststellbar sind und die der Inhaber nicht an-
melden mdchte, um die Monopolstellung zeitlich unbegrenzt aufrechterhalten zu kén-
nen.*? Fir technisches Know-How lassen sich die gleichen Bewertungsansétze wie fiir
Patente verwenden. Bei geschéftlichem Know-How hangt die Wahl der Methode von der
Datenverfligbarkeit ab.**® Generell sind allerdings zwei Risikofaktoren zu beriicksichti-
gen.** Das Wissen kann z.B. in fremde Hande gelangen oder &ffentlich bekannt werden.
Daneben besteht die Mdglichkeit, dass ein Dritter eine &hnliche Lésung entwickelt und
den Handlungsspielraum des Inhabers einschrankt, wenn er z.B. ein Patent anmeldet.

%0 Nach HGB und IFRS gilt aber ein Ansatzverbot fiir Forschungskosten. Vgl. dazu Fn.339.
%7 vgl. Goddar (1995), 365.
%2 ygl. Goddar (1995), 365.

%3 Ein Beispiel zur einkommens- und kostenorientierten Bewertung eines Kundenstamms geben Sah-
ner/Blum in Hélters (2010), Teil VIII Rn. 102-105.

%4 Siehe dazu Huber in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 1 Rn. 351ff.
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VI. Ergebnis

Wahrend der Transaktion liegt der Fokus bei Erwerber und VerduBerer auf der Bewertung
des Unternehmens. Dabei kommt normalerweise das DCF-Verfahren zum Einsatz, das
betriebsnotwendige Immaterialgiter bereits bei der Generierung der zukunftigen Cash-
Flows berucksichtigt. Eine separate Bewertung wirde zu Doppelzéhlungen fuhren. IP-
Rechte sind aber einzeln zu bewerten, wenn ihr Wert nicht in die Zahlungsstrome ein-
flieBt. Das ist z.B. der Fall, wenn sie eine strategische Funktion erfiillen®®®, inre Verwer-
tung noch unklar ist oder sie an Dritte lizenziert sind. Welche Bewertungsmethode an-
wendbar ist, hdngt vom Bewertungsobjekt und den verfligbaren Informationen ab.

Nach Abschluss der Transaktion ergeben sich fir den Erwerber weitere Bewertungsgrin-
de hinsichtlich bilanz- und steuerrechtlicher Fragen und der zukinftigen Verwertung. Die
Entscheidung, welche Methode er anwendet, richtet sich nach dem Bewertungsobijekt,
dem Bewertungsgrund und ggf. nach gesetzlichen Vorschriften.*® Die Auswahl wird zu-
dem durch die zur Verflgung stehende Zeit und die vorhandenen Daten bestimmt. Fir
interne Zwecke sind die einkommensorientierten Ansatze zu bevorzugen, weil sie das
zukinftige Potenzial und die wirtschaftliche Ertragskraft am besten berlcksichtigen.

%5 Wie z.B. Blockade-Patente, sofern ihre Wirkung nicht bei den Umsétzen beriicksichtigt ist.

3% vgl. dazu z.B. die Vergiitungsrichtlinien fiir Arbeitnehmererfindungen, die zur Ermittlung des Erfindungs-
werts einer Arbeitnehmererfindung drei Methoden zur Auswahl stellt.
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E. Ubertragung

l. Interessenlage

1. Erwerber

Der Erwerber ist an der vollstindigen Ubertragung des Geistigen Eigentums interessiert,
weil er den Betrieb nach der Transaktion uneingeschrankt weiterfhren méchte. Fur ihn
sind aber nicht nur die Immaterialgtter des Zielunternehmens von Bedeutung, sondern
auch Rechte Dritter, an denen das Unternehmen eine Nutzungsbefugnis besitzt. Um sich
genaue Kenntnis Uber die einzelnen Rechte verschaffen zu kdnnen und diese optimal zu
verwerten, bendtigt er alle amtlichen und unternehmensinternen Unterlagen vom Verau-
Berer. Daneben mdchte er weitere Informationen und Know-How Ubermittelt bekommen,
wenn dies zur Nutzung der Immaterialgtter erforderlich ist.

2. VerauBerer

Der VerduBerer méchte die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit des Unternehmens gewahr-
leisten. Weil dieses bei einer VerduBerung als funktionsféhige Einheit mit allen materiellen
und immateriellen Vermdgensgegenstanden verkauft wird, ist er normalerweise daran
interessiert, alle Immaterialgtter und Nutzungsbefugnisse zu Ubertragen. Eine schnelle
Abwicklung der Transaktion ist fiir ihn sinnvoll, da das Bestandsrisiko mit der Ubertragung
auf den Erwerber (bergeht. Ob er erganzendes Know-How mitteilt, hangt von seinem
zukinftigen Vorhaben und dem Verkaufsumfang ab. Wenn er nach der Transaktion nicht
mehr tatig sein méchte, besteht kein Grund zur Zuriickhaltung vertraulicher Informationen.
Will er jedoch weiter in der Branche aktiv sein, weil er z.B. nur einen Geschéftsbereich
verduBert, dann wird er eine komplette Offenlegung internen Know-Hows ablehnen und
Auskunfte nur in erforderlichem Umfang erteilen.
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1. Ubertragung bei Unternehmenserwerb und -verauBerung

1. Asset Deal

Beim Asset Deal werden samtliche Vermdgensgegenstande im Wege der Singularsuk-
zession Ubertragen. FUr jedes IP- und Nutzungsrecht ist daher eine gesonderte Abtretung
erforderlich.*®” Ausnahmen kdnnen aber fiir Geschmacksmuster, Marken und Know-How
gelten, weil sie im Zweifel von der Ubertragung oder dem Ubergang des Unternehmens
erfasst werden.*® Zur Vermeidung von Unklarheiten sollten die Parteien eine vertragliche
Regelung far alle zu Ubertragenden Rechte treffen. Belastungen und Beschrankungen
bleiben von der VerauBerung eines Immaterialguts grundsétzlich unberiihrt.*** Wenn der
Erwerber das Unternehmen uneingeschrankt weiterfihren mdchte, ist er auch an der
Ubertragung der Nutzungsrechte interessiert. Der VerauBerer kann diese mit Zustimmung
des Lizenzgebers auf den Kaufer libertragen oder einfache Lizenzen an ihn vergeben.®”

2. Share Deal

Beim Share Deal &ndern sich die Eigentumsverhéltnisse, aber nicht der Trager der Ge-
sellschaft. Registerrechte, die auf den Namen der Gesellschaft eingetragen sind, missen
daher nicht Gbertragen werden. Sie sollten jedoch, z.B. in entsprechenden Anlagen, in
den Vertrag einbezogen werden.*”' Daneben ist zu priifen, ob IP-Rechte auf den Namen
von Privatpersonen angemeldet sind.*”? Falls der Erwerber den kompletten Ubergang
aller Rechte wunscht, ist eine EinzelUbertragung durch den jeweiligen Inhaber notwendig.
Das gilt auch fiir den Fall, das die Gesellschaft verschmolzen wird und erlischt.*”® Nut-
zungsbefugnisse an Rechten Dritter bleiben beim Share Deal bestehen, weil sich die Ver-
tragsparteien nicht andern.®”* Wenn aber Einzelpersonen — wie z.B. Gesellschafter oder
Geschéftsfihrer — den Lizenzvertrag geschlossen haben, muss der Lizenzgeber einer
Ubertragung zustimmen. Der Fortbestand einer Lizenz kann allerdings durch eine Chan-
ge-of-Control-Klausel gefahrdet sein (vgl. dazu Kapitel B.11.2.a).

%7 siehe zur Ubertragung beim Asset Deal auch Rudo in Hettler/Stratz/Hartnagl (2004), § 8 Rn. 3.

358 & 29 Abs. 2 GeschmMG, § 27 Abs. 2 MarkenG. Vgl. fiir Know-How Rudo in Hettler/Stratz/Hértnagl (2004),
§ 8 Rn. 124.

%9 vgl. z.B. § 15 Abs. 3 PatG, § 31 Abs. 5 GeschmMG, § 30 Abs. 5 MarkenG; Donle (1997), S. 78.
870 Vgl. zur Ubertragung von Lizenzen Fn. 193 und zur Vergabe von Unterlizenzen Fn. 194.

871 vgl. Vélker (1999), S. 2418.

872 siehe dazu auch Hiittel/Welge in Semler/Volhard (2001), § 30 Rn. 19.

873 vgl. Fischer/Gleiter in Balz/Arlinghaus (2003), S. 300.

374 Siehe zur Weiterfiihrung von Lizenzen beim Share Deal und zu Change-of-Control-Klauseln Rudo in Hett-
ler/Stratz/Hértnagl (2004), § 8 Rn. 4.
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[I. Rechtliche Grundlagen

1. Rechtsgeschaft

Bei der Ubertragung ist zwischen dem schuldrechtlichen Verpflichtungsgeschéft und dem
zur Erfiillung notwendigen Verfligungsgeschéft zu unterscheiden.’”® Dieses Abstraktions-
prinzip gilt fiir Share Deal und Asset Deal.’”® Das Verpflichtungsgeschéft ist i.d.R. der Un-
ternehmenskaufvertrag. Eine Ubertragung einzelner Rechte ist beim Share Deal nicht
erforderlich, weil alle Immaterialgiter bei der Gesellschaft bleiben. Beim Asset Deal ge-
schieht die Ubertragung durch Abtretung gem. §§ 413, 398 ff. BGB. Die Rechte missen
ausreichend definiert sein.*”” Aus Praktikabilitats- und Geheimhaltungsgriinden empfiehit
sich dafir eine Aufzahlung in den Anlagen des Kaufvertrags. Auch wenn das schuldrecht-
liche und das dingliche Rechtsgeschaft nach dem Trennungsprinzip rechtlich selbsténdig
sind, bilden sie in der Praxis meist eine Einheit.*”® Die Parteien kénnen auch einen Bedin-
gungszusammenhang herstellen und das Verflgungsgeschaft unter der Bedingung, § 158
BGB, der Giiltigkeit des kausalen Rechtsgeschéfts abschlieBen.*”® Dies ist bei Unterneh-
menstransaktionen besonders relevant, weil zwischen Signing und Closing haufig ein 1&n-
gerer Zeitraum liegt.*®° Falls eine Ubertragung nicht méglich ist®®' oder der Erwerber das
Recht frihzeitig nutzen mdchte, kann der VerduBerer ein Nutzungsrecht einrdumen. Al-
lerdings sollte er dies nur unter dem Vorbehalt des Transaktionsabschlusses tun. Ein Un-
ternehmer hatte dem Erwerber nach Vertragsunterzeichnung ohne Vorbehalt eine kosten-
lose Lizenz fr eines seiner Patente erteilt. Die Transaktion wurde jedoch nie abgeschlos-
sen. Der VerauBerer versucht nun bislang erfolglos LizenzgebUhren einzufordern oder die
Nutzung des Patents zu untersagen.

2. Rechtsibergang

Bei absoluten Rechten gehen neben dem Stammrecht alle daraus resultierenden Benut-
zungs- und Verbietungsrechte auf den Erwerber (iber.?®? Vor der Ubertragung entstande-
ne Schadensersatzanspriiche gegen Dritte verbleiben ohne gesonderte Abtretungsver-

%% Siehe dazu auch Hiittel/Welge in Semler/Volhard (2001), § 30 Rn. 22; lizhfer (2007), S. 257-258; Kithnen
in Schulte (2008), § 15 PatG Rn. 16-18; Rudo in Hettler/Stratz/Hértnagl (2004), § 8 Rn. 54.

876 vgl. zur Ubertragung ausfiihrlich Semler in Hélters (2010), Teil VII Rn. 8 und Rn. 76.

877 Siehe dazu Rudo in Hettler/Stratz/Hértnagl (2004), § 8 Rn. 55.

878 50 z.B. Kithnen in Schulte (2008), § 15 PatG Rn. 16; Hubmann/Gétting (2010), § 27 Rn. 3.

879 vgl. zum Bedingungszusammenhang Fezer (2009), § 27 MarkenG Rn. 23.

%80 vgl. Fammler in Fezer (2007), Rn. 726.

%' Dies ist z.B. dann méglich, wenn eine Konzerntochter verauBert wird, das Schutzrecht jedoch der Holding

gehdrt und auch von anderen Tochterfirmen genutzt wird.

%32 Sjehe zum Rechtsiibergang Donle (1997), S. 77-78.

88



einbarung jedoch beim VerauBerer. Bestehende Belastungen und Beschrankungen blei-

t.38 Grundsatzlich wird auch die verfahrensrechtliche Position

ben vom Verkauf unberthr
auf den neuen Inhaber Ubertragen.®** Bei einigen Registerrechten ist dazu aber die Ein-
tragung im amtlichen Register oder zumindest ein Nachweis der Inhaberschaft erforder-
lich.*® Der gutglaubige Erwerb von Immaterialgiiterrechten ist ausgeschlossen®®, weil die
Eintragung keine zuverlassige Auskunft Uber die Inhaberschaft gibt und deshalb keine

Grundlage fiir einen Gutglaubensschutz bietet®®’.

3. Formerfordernisse

Die Ubertragung von Schutzrechten ist grundsatzlich formfrei méglich.%® Fir die Um-
schreibung empfiehlt sich aber die beglaubigte Schriftform.*®® Dabei sollten die Parteien
nicht nur die dingliche Ubertragung sondern auch die Annahme durch den Erwerber
schriftlich festhalten. Weil Dritte die amtlichen Akten bei berechtigtem Interesse einsehen
kénnen, ist es sinnvoll, die Ubertragungsurkunden getrennt vom Unternehmenskaufver-
trag einzureichen.*® Fir die amtliche Umschreibung ist entweder ein von beiden Parteien
unterschriebener Antrag oder ein vom Erwerber unterzeichneter Antrag mit einer Um-
schreibungsbewilligung des Inhabers erforderlich.*®' Zum Erwerb eines registrierten
Schutzrechts ist die Eintragung im Register jedoch nicht erforderlich.** Die Umschreibung

selbst hat keine rechtsiibertragende Bedeutung sondern nur eine Legitimationsfunktion.3%

Der Erwerb ist folglich auch dann wirksam, wenn der Kaufer nicht eingetragen wird.***

%83 Zum Sukzessionsschutz z.B. Donle (1997), S. 78. Dazu auch Fn. 368.
%4 Vgl. zum Verfahrensrecht Donle (1997), S. 78.

3% S0 z.B. beim Patent, § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG; beim Geschmacksmuster (Regelung analog zum Patent -
siehe dazu Donle (1997), S. 78) und bei der Marke, § 28 Abs. 2 MarkenG.

%6 Sjehe z.B. Donle (1997), S. 76; lizhéfer (2007), S. 258; Kithnen in Schulte (2008), § 15 PatG Rn. 16.

887 Vgl. zum gutglaubigem Erwerb Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 4.

38 Sjehe dazu auch Donle (1997), S. 77; Rudo in Hettler/Stratz/Hortnagl (2004), § 8 Rn. 58.

%9 50 auch Huttel/Welge in Semler/Volhard (2001), § 30 Rn. 27.

%0 Dadurch kann man verhindern, dass Dritte Einsicht in den Unternehmenskaufvertrag nehmen kdnnen.
Dazu auch Rudo in Hettler/Stratz/Hértnagl (2004), § 8 Rn. 60.

%9 vgl. zu den Umschreibungserfordernissen beim Patent Rebel (2007), S. 139; Ein Umschreibungsantrag ist
auf S. 146 wiedergegeben.

%92 Siehe zur Bedeutung der Registereintragung Donle (1997), S. 76.
%93 50 z.B. Beyerlein (2004), S. 197; Hubmann/Gotting (2010), § 26 Rn. 3.
39 Siehe Rudo in Hettler/Stratz/Hértnagl (2004), § 8 Rn. 52.
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V. Pflichten der Entscheidungstrager

1. Erwerber

Die Hauptpflicht des Erwerbers liegt in der Zahlung des Kaufpreises.’®* Bei einer Unter-
nehmenstransaktion entspricht der zu zahlende Preis dem Kaufpreis fur das Unterneh-
men. Ohne besondere Vereinbarung besteht fir den Rechtsnachfolger grundsatzlich kei-
ne Verpflichtung zur Nutzung des Schutzrechts.’® Etwas anderes kann aber bei einer
separaten VerduBerung gelten, wenn die Hohe des Entgelts stlickzahl- oder umsatzab-
hangig ist.*” Der Kauf enthalt dann ein lizenzvertragliches Element, durch das sich fiir
den neuen Inhaber dhnliche Nebenpflichten ergeben kénnen, wie fur einen ausschlieBli-
chen Lizenznehmer, dessen Geblhrenzahlung von der Benutzung abhangt. Die Benut-
zungspflicht kann aber wegfallen, wenn dem Erwerber die Ausfuhrung nicht mehr zumut-
bar ist, z.B. weil die Erfindung durch technischen Fortschritt tiberholt ist.3%

2. VerauBerer

Die Hauptpflicht des VerauBerers besteht darin, dem Erwerber das Schutzrecht zu ver-
schaffen und ihm die Nutzung zu erméglichen.®*® Aus § 402 BGB ergibt sich zudem eine
Auskunftspflicht des Abtretenden. Daher hat der Verkaufer zur Erfillung des Vertrags
auch solches Wissen mitzuteilen, das nicht aus 6ffentlich zuganglichen Unterlagen — wie
z.B. der Offenlegungs- oder Patentschrift — hervorgeht, wenn es zur Nutzung erforderlich
ist.*® Ohne spezielle Abrede besteht jedoch kein Anspruch auf die Vermittlung von er-
ganzendem Know-How, wenn dieses nicht zur Erflllung des Vertragszwecks erforderlich
ist. Der VerauBerer einer Marke muss dem Erwerber z.B. nicht die Zusammensetzung
eines bestimmten Farbtons nennen, wenn die Parteien dies nicht vereinbart haben. Er ist
auch nicht zur Uberlassung von Verbesserungen an technischen Schutzrechten verpflich-
tet.*" Es trifft ihn aber die besondere Vertragspflicht, das verkaufte Recht nicht mit einer
Nichtigkeitsklage oder einem Ldschungsantrag anzugreifen.*® Das IP-Recht muss auBer-
dem frei von Sach- und Rechtsmangeln sein, §§ 453 Abs. 1, 433 Abs. 1 Satz 2 BGB.

895 Vgl. zu den Pflichten des Erwerbers Ann/Barona (2002), Rn. 166; Hubmann/Gétting (2010), § 27 Rn. 11.
3% S0 z.B. Ann/Barona (2002), Rn. 179; Hubmann/Gétting (2010), § 27 Rn. 12.

%97 Siehe zur Austibungspflicht des Erwerbers oder des ausschlieBlichen Lizenznehmers KraBer (2009), S.
940-941.

%98 Siehe dazu Hubmann/Gétting (2010), § 27 Rn. 12.
39 vgl. Hubmann/Gétting (2010), § 27 Rn. 3-4.

490 Sjehe zu den Pflichten des VerauBerers Ann/Barona (2002), Rn. 165; KraBer (2009), S. 938; Kiihl/Sasse
(2007), S. 124.

01 ygl. Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 28.

492 50 z.B. Ann/Barona (2002), Rn. 177; Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 27; BGH-Urteil vom
12.07.1955, GRUR 1955, S. 536; BGH-Beschluss vom 04.10.1988, Fldchenentliftung, GRUR 1989, S. 40.
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V. Ubertragung ausgewahlter Immaterialgiiter

1. Patent

Der VerdauBerer kann das Recht auf das Patent, das Recht auf Erteilung des Patents und
das Recht aus dem Patent Ubertragen, § 15 Abs. 1 PatG. AuBerdem besteht die Mdglich-
keit, kinftige Erfinderrechte, Patentanmeldungen und Patente zu verduBern, wenn diese
ausreichend bestimmbar sind.*® Mit dem Patent gehen auch Verpflichtungen aus Arbeit-
nehmererfindungen auf den Erwerber Uber.** Gegeniiber ausgeschiedenen Mitarbeitern
haftet aber der bisherige Unternehmensinhaber. Neben den vermdgensrechtlichen Kom-
ponenten existiert das Erfinderpersénlichkeitsrecht, das jedoch nicht Ubertragbar ist.

Der VerauBerer muss das Recht Ubertragen und dem Erwerber den Erfindungsbesitz ver-
schaffen.*® Zur Spezifizierung des Patents ist grundsatzlich die Anmeldungs- oder Veréf-
fentlichungsnummer ausreichend.*®® Daneben muss der Verkaufer aber auch das zur Be-
nutzung erforderliche Know-How Ubermitteln, weil die Ausfihrungsbeispiele in den amtli-
chen Unterlagen i.d.R. nicht ausreichen, um die Technologie zu beschreiben.*”” Eine ge-
naue Dokumentation ist auch bei Erfindungen wichtig, da fir diese keine behdrdlichen
Unterlagen existieren. Generell gilt aber der Zweckibertragungsgrundsatz, demzufolge
der VerduBerer nur insoweit eine Verflgung trifft, als dies zur Erreichung des Vertrags-

zwecks erforderlich ist.*%®

Ohne besondere Abrede besteht daher keine Verpflichtung zur
Uberlassung von erganzendem Know-How. Fiir den Erwerber sind jedoch zusétzlich Kor-

respondenzen, die der Inhaber mit Dritten oder mit dem DPMA gefiihrt hat, wichtig.

Die Ubertragung kann grundsétzlich formfrei erfolgen.*® Fiir die Giiltigkeit ist weder die
Aushandigung der Patenturkunde noch die Eintragung in die Patentrolle erforderlich.*'°
Ein Rechtserwerb ist auch dann mdglich, wenn der wahre Berechtigte nicht im Register
eingetragen ist. Die Eintragung ist aber gem. § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG zur Erlangung der
Legitimationswirkung und damit zur Rechtsdurchsetzung erforderlich. Wenn der Erwerber
sie unterlasst, bleibt der bisher Eingetragene formell berechtigt und verpflichtet. Es ist

403 Vgl. zur Ubertragung einer kiinftigen Erfindung Kilhnen in Schulte (2008), § 15 PatG Rn. 11. Die Bestimm-
barkeit kann bei einer Erfindung jedoch schon durch die Zugehérigkeit zu einem genau definierten techni-
schen Gebiet gegeben sein. Siehe dazu Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 13.

%4 Der Ubergang erfolgt gem. § 613a BGB durch Eintritt des Unternehmenserwerbers in die Arbeitsverhalt-
nisse. Vgl. dazu Donle (1997), S. 79.

%5 Dazu auch KraBer (2009), S. 938.

%6 Vgl Kithl/Sasse (2007), S. 124.

97 Siehe KraBer (2009), S. 938.

408 Vgl. zum Zweckibertragungsgrundsatz Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 26.

99 Dazu z.B. Donle (1997), S. 79; Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 5.

10 Siehe zu den Erfordernissen der Ubertragung Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 7.
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daher sinnvoll, den VerauBerer zur Mitwirkung bei der Umschreibung zu verpflichten. Das
DPMA vermerkt eine Anderung des Patentinhabers gem. § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG auf
Antrag, wenn sie nachgewiesen wird.*'" Der Antrag ist gebiihrenpflichtig und gilt erst als
gestellt, wenn der Antragsteller die Geblhr entrichtet hat.*'? Die Kosten der Umschrei-
bung tragt bei fehlender vertraglicher Vereinbarung der VeréuBerer, § 453 Abs. 2 BGB.*'

2. Geschmacksmuster

Der Kaufer kann die Anmeldung, § 32 GeschmMG, das Recht an dem Geschmacksmus-
ter, § 29 Abs. 1 GeschmMG, das klnftige Recht an einem erst zu schaffenden Muster
oder die Anwartschaft auf das Recht an einem bestehenden Muster erwerben.*'* Zukiinf-
tige Muster mlssen jedoch ausreichend bestimmbar sein. Diese Voraussetzung ist unter
Umstanden aber schon durch Festlegung der Gattung erfiillt.*'> Haufig besteht auch ein
Urheberrecht an dem Muster, § 29 Abs. 1 UrhG.*'® Wenn das Registerrecht bei der Uber-
tragung auf den Erwerber Ubergeht, verbleiben keine vermdgensrechtlichen Elemente
beim Urheber. Die urheberrechtliche Komponente ist dagegen nicht Ubertragbar. Bei feh-
lender vertraglicher Vereinbarung ist dann nach dem Zweckulbertragungsgrundsatz fir die
Geltungsdauer des Registerrechts von einem gleichzeitig eingerdumten Nutzungsrecht
auszugehen.*'” Nach Ablauf der Schutzdauer des Geschmacksmusterrechts gehen die
Nutzungsrechte im Zweifel wieder auf den Urheber Gber.

Der VerauBerer muss das Geschmacksmusterrecht und die zur Ausfiihrung erforderlichen
Informationen Ubertragen. Flr den Erwerber sind auBerdem alle gefiihrten Korresponden-
zen wichtig. Bei Uneinigkeiten Gber den Umfang der Rechtslbertragung gilt der Zweck-
bertragungsgrundsatz.*'® Daneben ist zu beachten, dass ein Geschmacksmuster, das zu
einem Unternehmen gehért, im Zweifel von der Ubertragung oder dem Ubergang des
Unternehmens erfasst wird, § 29 Abs. 2 GeschmMG. Diese Regelung soll die Benutzung
des Musters sicherstellen und damit die Fortfiihrung des Unternehmens erleichtern.*'®

I Die fiir eine Umschreibung erforderlichen Unterlagen sind in den Richtlinien fir die Umschreibung von

Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen in der Patentrolle, der Gebrauchsmusterrolle, dem Marken-
register, dem Musterregister und der Topographierolle des DPMA genannt. Die Antragsformulare kann
man auf der Seite des DPMA herunterladen: http.//www.dpma.de/patent/formulare/index.html.

12 Vgl. Huttel/Welge in Semler/Volhard (2001), § 30 Rn. 76.
13 Sjehe dazu auch Beyerlein (2004), S. 197.

1 Siehe z.B. Beyerlein in Brickmann/Ginther/Beyerlein (2007), § 29 Rn. 4; Eichmann in Eichmann/von
Falckenstein (2010), § 29 Rn. 5; Nirk/Kurtze (1997), § 3 Rn. 18.

15 Vgl. Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 5.

1% Siehe zum Urheberpersanlichkeitsrecht ausfiihrlich Nirk/Kurtze (1997), § 3 Rn. 11, 13 und 16.

17 Der Zweckiibertragungsgrundsatz ist auch im Urheberrecht anerkannt, § 31 Abs. 5 UrhG.

18 Vgl. zum Zweckubertragungsgrundsatz Nirk/Kurtze (1997), § 3 Rn. 13.

19 Sjehe zur Unternehmensakzessorietat Beyerlein in Briickmann/Giinther/Beyerlein (2007), § 29 Rn. 11. Die
Regelung ist allerdings nur fir den Asset Deal relevant (vgl. dazu Kapitel I1).
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Die Ubertragung ist prinzipiell formfrei méglich.*?°

Weder der eingetragene Inhaber noch
der Rechtsnachfolger sind verpflichtet, dem Amt eine Anderung der Inhaberschaft mitzu-
teilen oder die Umschreibung zu beantragen.**' Die Eintragung eines Nichtberechtigten
steht dem Rechtserwerb nicht entgegen.*?? Die verfahrensrechtliche Stellung erlangt der
Erwerber jedoch nur durch Eintragung.*?® Dies ergibt sich z.B. aus § 8 GeschmMG. Der
materiell-rechtliche Inhaber kann aber auch ohne Eintragung Rechte aus dem ihm zu-
stehenden Geschmacksmuster geltend machen, § 42 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG, wenn er
einen Nachweis seiner Inhaberschaft erbringt. Das DPMA tragt den nachgewiesenen
Rechtstibergang auf Antrag des Inhabers oder des Rechtsnachfolgers in das Register ein,
§ 29 Abs. 3 GeschmMG. Die formalen Anforderungen der Umschreibung sind in den Um-
schreibungsrichtlinien des DPMA geregelt.*** Die Umschreibung ist gebiihrenfrei.*® Das
Amt priift nur die formellen Voraussetzungen und nicht die Rechtswirksamkeit der Uber-
tragung.*® Es kann bei berechtigten Bedenken jedoch weitere Nachweise verlangen und
die Umschreibung verweigern, falls sich die Zweifel nicht ausrdumen lassen.

3. Marke

Eine Marke kann fir alle oder fUr einen Teil der Waren und Dienstleistungen, fir die sie
Schutz genieBt, verduBert werden, § 27 Abs. 1 MarkenG.**” Daneben sind auch die durch
eine Anmeldung begriindeten Rechte ganz oder teilweise (ibertragbar, § 31 MarkenG.*®

Der VerauBerer muss dem Erwerber das Recht verschaffen. Grundséatzlich ist die Regis-
ternummer zur eindeutigen Bestimmung der Marke ausreichend.**® Zudem ist es aber
sinnvoll, wesentliche Informationen aus dem Register, wie z.B. die Wiedergabe der Mar-
ke, die Markenform und das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, fir das die Marke

20 Sjehe z.B. Beyerlein in Briickmann/Giinther/Beyerlein (2007), § 29 Rn. 5; Eichmann in Eichmann/von
Falckenstein (2010), § 29 Rn. 6; Nirk/Kurtze (1997), § 3 Rn. 10; Rudo in Hettler/Stratz/Hortnagl (2004),
§ 8 Rn. 59.

21 Siehe Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 11; Nirk/Kurtze (1997), § 3 Rn. 22.
22 Vgl. Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 4.

23 50 z.B. Beschluss des Bundespatentgerichts, 4. Senat, vom 17.12.1992, Blatt fir PMZ 1993, S. 345; Bey-
erlein in Brickmann/Gunther/Beyerlein (2007), § 29 Rn. 12-14; Donle (1997), S. 78; Eichmann in Eich-
mann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 4.

24 Download der Antragsformulare unter http.//www.dpma.de/geschmacksmuster/formulare/index.htmi.

425 Vgl. dazu die Umschreibungsrichtlinien des DPMA. Ebenso Beyerlein in Briickmann/Giinther/Beyerlein
(2007), § 29 Rn. 16; Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 14.

28 vgl. zum Umschreibungsverfahren Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 16.

*?" Die Teilung einer Marke ist in § 46 MarkenG geregelt. Sie ist gebiihrenpflichtig. Vgl. dazu auch Rudo in

Hettler/Stratz/Hortnagl (2004), § 8 Rn. 87.

% GemaB § 40 MarkenG kann die Anmeldung geteilt werden und nur ein Teil der Anmeldung (bertragen
werden. Vgl. zum Teillbergang Fezer (2009), § 27 MarkenG Rn. 43ff.

29 Sjehe zu den Erfordernissen bei der Ubertragung Fammler in Fezer (2007), Rn. 732.
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registriert ist, in den Kaufvertrag aufzunehmen. Bei einer Teillbertragung ist z.B. die Nen-
nung der betreffenden Waren und Dienstleistungsklassen wesentlich. Fir den Erwerber
sind auBerdem firmeninterne Aufzeichnungen von Bedeutung.**® Dazu gehéren u.a. alle
Unterlagen, aus denen die Benutzung der Marke hervorgeht, wie z.B. Prospekte, Verpa-
ckungen oder Werbeanzeigen.”*' Bei einer UnternehmensveréuBerung wird der Rechts-
Ubergang der zum Unternehmen gehdérenden Marke vermutet, § 27 Abs. 2 MarkenG. Ob
Markenrechte mitiibertragen werden, bestimmt aber letztendlich der Wille der Parteien.**
Bei fehlender Vereinbarung kommt es auf die Auslegung des Vertrags an.*®

Die Ubertragung einer Marke kann formfrei erfolgen.*** Die Umschreibung im amtlichen
Register ist fiir den Rechtsilbergang nicht erforderlich.**® Fiir den Erwerber kdnnen sich
jedoch Nachteile ergeben, wenn er keine Eintragung erwirkt, weil gem. § 28 Abs. 1 Mar-
kenG der im Register Eingetragene als Rechtsinhaber vermutet wird. Der Rechtsnachfol-
ger kann seine verfahrensrechtliche Stellung gem. § 28 Abs. 2 MarkenG erst nach der
Umschreibung wahrnehmen. Die Passivlegitimation erfolgt mit Zugang des Antrags beim
Patentamt.**® Fiir die Aktivlegitimation ist keine Registereintragung erforderlich.**” Das
DPMA vermerkt den Ubergang nur auf Antrag eines Beteiligten im Register, § 27 Abs. 3
MarkenG. Die formalen Anforderungen sind in den Umschreibungsrichtlinien des DPMA
geregelt.**® Die Umschreibung ist geblihrenfrei.**® Das Amt fiihrt eine formelle Priifung

440
t.

durch, hat jedoch kein materielles Prifungsrech Wenn es begriindete Zweifel an dem

Rechtstbergang hat, kann es aber weitere Nachweise verlangen, § 28 Abs. 6 DPMAV.

4. Domain

Der durch Registrierungsvertrag mit einem Domain-Name-Registrar**' erworbene, schuld-
rechtliche Anspruch auf Nutzung eines Domain-Namens ist lbertragbar.*** Rechtsgrund

30 Vgl. zu den Nebenpflichten des VerauBerers Fammler in Fezer (2007), Rn. 735 und Rn. 737.
31 vgl. Rudo in Hettler/Stratz/Hortnagl (2004), § 8 Rn. 80.

32 Sjehe zur Unternehmensakzessorietat Fezer (2009), § 27 MarkenG Rn. 53ff.

433 § 27 Abs. 2 MarkenG ist i.d.R. nur fir eine VerauBerung im Wege des Asset Deal relevant. Beim Share
Deal verbleiben die Immaterialgiterrechte bei der Gesellschaft.

% Dazu z.B. Donle (1997), S. 79; Fammler in Fezer (2007), Rn. 729; Fezer (2009), § 27 MarkenG Rn. 26;
Huttel/Welge in Semler/Volhard (2001), § 30 Rn. 76; Rudo in Hettler/Stratz/Hoértnagl (2004), § 8 Rn. 81.

% Siehe z.B. Donle (1997), S. 79; Fammler in Fezer (2007), Rn. 739; Fezer (2009), § 27 MarkenG Rn. 41;
Huttel/Welge in Semler/Volhard (2001), § 30 Rn. 49.

% Anders als beim Geschmacksmuster, bei dem die Ermachtigung erst nach Vollzug der Umschreibung
eintritt. Vgl. zur Marke Fammler in Fezer (2007), Rn. 742.

7 Vgl. Fezer (2009), § 27 MarkenG Rn. 41.

3% Download der Antragsformulare unter http:/www.dpma.de/marke/formulare/index.html.

39 ygl. Hiittel/Welge in Semler/Volhard (2001), § 30 Rn. 51; Rudo in Hettler/Stratz/Hortnagl (2004), § 8 Rn. 90.
0 siehe dazu auch Fezer (2009), § 27 MarkenG Rn. 63.

*1 Ein Domain-Name-Registrar ist ein Unternehmen, das Internet-Domains registriert.
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fir die Ubertragung ist in der Regel ein Kauf, §§ 433, 453 BGB.**® Fir die vertragsrechtli-
che Gestaltung des Verfligungsgeschafts gibt es zwei Mdglichkeiten.*** Entweder erfolgt
die Ubertragung durch Vertragsilbernahme analog §§ 398 ff., 414 BGB, oder durch Inha-
berwechsel, indem der bisherige Inhaber den Domain-Namen I6scht und der Erwerber
eine Neuregistrierung durchfiihrt.*** Der Kaufer libernimmt die Verpflichtungen des Ver-
auBerers gegeniiber dem Internet-Service-Provider.*® Die Ubertragung der Domain ist
ausgeschlossen, wenn ein Dispute-Eintrag vorliegt.*” Handelt es sich bei dem Domain-
Namen um eine Marke, ist zu klaren, ob diese ebenfalls Gbertragen werden soll. Wenn die
Parteien hierzu keine Regelung treffen, ist ihr Wille regelmaBig dahingehend auszulegen,
dass der Inhaber der Marke dem Erwerber die Nutzung des Domain-Namens gestattet
und keine Verbotsanspriiche gegen ihn durchsetzt.**® Ohne Erméchtigung durch den
Markeninhaber kann der Kaufer jedoch nicht gegen verletzende Dritte vorgehen.

Die Ubertragung des Domain-Namens erfordert die Schriftform gegeniiber der Registrie-
rungsstelle.**® Der Erwerber tritt erst in die Rechtsposition des bisherigen Inhabers ein,
wenn der Registrar der Umschreibung zustimmt und den Domain-Namen mit seiner |P-
Adresse konnektiert.**® Anders als bei Patent, Geschmacksmuster und Marke kann die
Einigung zwischen VerduBerer und Erwerber keinen Inhaberwechsel bewirken. Weil der
Verkaufer gegeniiber der DENIC in die Ubertragung der Domain einwilligen muss, emp-
fiehlt es sich, eine entsprechende vertragliche Vereinbarung abzuschlieBen.

5. Know-How

Die Inhaberschaft und die Méglichkeit der Nutzung von Know-How bilden eine Rechtspo-
sition, die als Ganzes (bertragbar ist.**' Die Ubertragung geschieht durch Ubermittlung

42 vgl. Bettinger in Bettinger (2008), Rn. DE 1151. Die bei der DENIC registrierten Domains sind gem. § 6
Abs. 1 der DENIC-Domainbedingungen (ibertragbar. Siehe zur Ubertragung § 6 Abs. 2 der DENIC-
Domainbedingungen: http.//www.denic.de/de/bedingungen.htmi.

43 Sjehe zum Kausalgeschaft Bettinger in Bettinger (2008), Rn. DE 1152-DE 1158.
44 Siehe zum Verflgungsgeschaft Bettinger in Bettinger (2008), Rn. DE 1159-DE 1161; Ruff (2002), S. 189.

45 Gem. § 6 Abs. 2 der DENIC-Domainbedingungen muss die Ubertragung durch Léschung und Neuregist-
rierung erfolgen. Zwischeneintragungen lassen sich vermeiden, indem Léschungsantrag und Neuregistrie-
rung gleichzeitig eingereicht werden. Die Ubertragung anderer Top-Level-Domains (z.B. .com, .org, .net)
richtet sich nach den Bestimmungen der jeweiligen Registrierungsstellen.

6 Vgl. Ruff (2002), S. 189.

*7 Siehe zur Wirkung eines Dispute-Eintrags Bettinger in Bettinger (2008), Rn. DE 1189-DE 1191.
48 ygl. Bettinger in Bettinger (2008), Rn. DE 1158.

#49 vgl. Rudo in Hettler/Stratz/Hortnagl (2004), § 8 Rn. 59.

%0 Dazu z.B. Bettinger in Bettinger (2008), Rn. DE 1161.

1 S0 z.B. MaaBen in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 5 Rn. 6; Kohler in Khler/Bornkamm (2011), vor
§§ 17-19 UWG Rn. 3; BGH-Urteil vom 27.04.2006, Kundendatenprogramm, GRUR 2006, S. 1046 mit Be-
zug auf BGH-Urteil vom 25.01.1955, Diicko, GRUR 1955, S. 388.
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des tatséchlichen Wissensstands und der entsprechenden Unterlagen.*** Der VerauBerer
ist dartber hinaus zu allen Leistungen verpflichtet, die dem Erwerber die Anwendung des
Know-How erméglichen.**® Dazu zahlt z.B. die Erteilung von Nutzungsanweisungen. Im
Gegensatz zu anderen |IP-Rechten erfolgt die Verwertung von Know-How jedoch nicht nur
durch Erfullung einer einmaligen Hauptleistungspflicht, vielmehr ergibt sich fir den Ver-
kadufer auch ohne gesonderte Vereinbarung die Pflicht zur dauerhaften Verschwiegen-
heit.*** Dennoch bleibt beim Erwerber eine gewisse Unsicherheit dariiber, ob der Verau-
Berer alle Unterlagen Ubergeben und keine Kopien zurlickbehalten hat. AuBerdem muss
er davon ausgehen, dass das Wissen im Gedéachtnis der beteiligten Personen verbleibt.

Die Parteien treffen in der Regel vertragliche Abmachungen, um die Position des Erwer-
bers zu sichern.**® Grundsatzlich darf der VerauBerer das Know-How selbst nicht weiter
verwerten und muss eine Nutzung durch Mitarbeiter oder Dritte verhindern.*® Der Erwer-
ber kann aber zur Absicherung seiner Stellung zusatzlich auf die Vereinbarung eines Nut-
zungs-, Forschungs- oder Wettbewerbsverbots hinwirken.**” Daneben besteht die Még-
lichkeit, sich vom VerauBerer garantieren zu lassen, dass neben den Ubergebenen Unter-
lagen keine weiteren Vervielféltigungen existieren.*® Wenn ein Unternehmen (ibertragen
wird, erstreckt sich der Wille der Vertragsparteien ohne ausdriickliche vertragliche Verein-
barung im Zweifel auch auf das zum Unternehmen gehdrenden Know-How.**°

Know-How ist grundsétzlich formlos (bertragbar.*®® Weil es amtlich nicht registriert wird,
ist eine Umschreibung nicht erforderlich. Die Schriftform ist aber empfehlenswert um das
verduBerte Wissen genau zu definieren und um weitere vertragliche Vereinbarungen, wie
z.B. Nutzungs- oder Wettbewerbsverbote, zu regein.

92 Vgl. Volker (1999), S. 2417. Know-How kann z.B. in Papierform oder auf Datentragern gespeichert sein.

%3 Siehe zu den weiteren Pflichten des VerauBerers MaaBen in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 5 Rn.
12-13; Kéhler in Kéhler/Bornkamm (2011), vor §§ 17-19 UWG Rn. 3.

*>* Dazu z.B. MaaBen in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 5 Rn. 2 und Rn. 13; Vélker (1999), S. 2417.
495 Vgl. zu den moglichen Regelungen MaaBen in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 5 Rn. 14.
% Siehe Rudo in Hettler/Stratz/Hortnagl (2004), § 8 Rn. 133.

57 Wobei Nutzungs- und Forschungsverbot grundsatzlich als Bestandteile des VeriuBerungsgeschéfts ein-
zustufen sind. Einzig das Wettbewerbsverbot ist eine Nebenabrede. So auch MaaBen in Ann/Loschelder/
Grosch (2010), Kapitel 5 Rn. 22-24. Vgl. zum Wettbewerbsverbot Kapitel A.1V.3.b.

458 Vgl. zur Formulierung einer Garantiezusage Rudo in Hettler/Stratz/Hértnagl (2004), § 8 Rn. 132.
59 Dazu Rudo in Hettler/Stratz/Hortnagl (2004), § 8 Rn. 124.

%0 Sjehe z.B. MaaBen in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 5 Rn. 7; Rudo in Hettler/Stratz/Hortnagl
(2004), § 8 Rn. 59; Volker (1999), S. 2417.
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VI. Ergebnis

Wenn das ganze Unternehmen verduBert wird, stimmen Erwerber und VerduBerer meist
darin Uberein, alle Rechte und Nutzungsbefugnisse zu Ubertragen. Der Kaufer mdchte
das Unternehmen unbeeintrachtigt weiterfihren kénnen, wahrend der Verk&ufer die wirt-
schaftliche Leistungsfahigkeit gewahrleisten will und nicht weiter Vertragspartner beste-
hender Lizenzverirdge bleiben mdchte. Eine umfassende Auflistung ist insbesondere
beim Asset Deal von Bedeutung, weil alle Rechte einzeln Ubertragen werden mussen. Der
Erwerber kann sich die Vollstdndigkeit des Portfolios vom VerauBerer garantieren lassen,
um auch solche Immaterialglter zu erfassen, die sich in der Anmeldung befinden oder die
amtlich nicht registriert sind (vgl. dazu auch Kapitel F.111.2).

Neben den amtlichen Dokumenten mdchte der Erwerber zusétzlich alle unternehmensin-
ternen Unterlagen erhalten, um umfangreich Kenntnis Uber die einzelnen Rechte zu er-
langen und diese einwandfrei nutzen zu kénnen. Eine ausfiihrliche Beschreibung ist spe-
ziell bei Know-How erforderlich. Bei Marken ist auBerdem zu beachten, dass diese einem
Benutzungszwang unterliegen. Daher sind fur den Kaufer alle Dokumente von Bedeutung,
aus denen sich die Benutzung ergibt. Daneben sollte er den VerduBerer zur Unterstit-
zung bei der Umschreibung der Registerrechte verpflichten. Die Registereintragung ist
wichtig, weil sie bei vielen Rechten Legitimationswirkung hat. Obwoh! die Ubertragung
von ImmaterialgUterrechten grundsétzlich formfrei mdoglich ist, sollten die Parteien sie
schriftlich und in beglaubigter Form vornehmen.*' Dann kénnen sie genau definieren,
was Gegenstand der Vereinbarung ist. Besonders wichtig ist eine detaillierte Beschrei-
bung bei Know-How und bei nicht registrierten Rechten, wie z.B. Erfindungen. Die Schrift-
form empfiehlt sich auBerdem zur Klarung von Haftungsfragen (vgl. dazu Kapitel F).

1 vgl. Donle (1997), S. 77.
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F. Haftung

l. Interessenlage

1. Erwerber

Der Erwerber mdchte grundsétzlich keine Haftung tibernehmen.*®® Fiir Abweichungen von
der gemeinsam vorausgesetzten Beschaffenheit des Unternehmens oder des Anteils soll
der VerauBerer haften.*®® Durch die Due Diligence kann der Kéufer Mangel aufdecken.
Allerdings wirkt sich diese Kenntnis negativ auf seine Anspriche aus. Wegen eines Man-
gels, der ihm bei Vertragsschluss bekannt ist, kann er keine Rechte geltend machen,
§ 442 Abs. 1 Satz 1 BGB. Diese nachteiligen Folgen mdchte er im Kaufvertrag ausschlie-
Ben.*** Einer Begrenzung der gesetzlichen Regelungen stimmt der Erwerber nur zu, wenn
der Verkaufer im Gegenzug dafir umfangreiche Garantien abgibt.

Bei einem Unternehmenserwerb kdnnen in Bezug auf die Werthaltigkeit und Ubertragung
von Schutzrechten verschiedene Probleme auftreten. Der Erwerber mdéchte alle Rechte
erhalten, die fir den Betriebsablauf erforderlich sind. Falls wichtige Immaterialgtter un-
verwertbar oder Idschungsreif sind, kann dies die Ertragskraft des Unternehmens beein-
trachtigen. Daneben mdchte der Kaufer wissen, ob andere Parteien Rechte an den Imma-
terialgUtern des Zielunternehmens besitzen oder ob Rechte Dritter verletzt werden.

2. VerauBerer

Der VerauBerer méchte ebenfalls moéglichst wenig Haftung Ubernehmen. Insbesondere
nach der Ubergabe will er keine Anspriiche fiir unvorhergesehene Probleme gegen sich
gelten lassen. Zur Abgabe einer selbstandigen Garantie ist der Verkaufer nur bereit, wenn
er die Haftungsfolgen in Bezug auf Dauer und Héhe begrenzen kann.*®® Falls er dem Kau-
fer eine umfangreiche Due Diligence gestattet, stimmt er einem Ausschluss des § 442
Abs. 1 BGB nicht zu. Nach seiner Auffassung kann der Erwerber die ihm bekannten, ne-
gativen Umstande in seinem Kaufpreisangebot beriicksichtigen.

Bei Immaterialgitern will der Verkaufer keine Haftung fir Umstande Ubernehmen, die
auBerhalb seiner Kenntnis oder seines Einflusses liegen. FUr den Bestand der einzelnen
Rechte oder deren wirtschaftlichen Erfolg kann er nur mit Einschrénkungen haften. Nor-
malerweise kann er auch keine sicheren Angaben dariiber machen, ob eigene Rechte
verletzt werden oder ob das Unternehmen gegen Rechte Dritter verst6Bt.

%2 Sjehe zu den Interessen des Erwerbers Holters in Holters (2010), Teil | Rn. 184-192.
483 vgl. dazu Hermanns (2002), S. 699.

*84 Vgl. dazu Ek/von Hoyenberg (2007), S. 32.

%5 vgl. Gronstedt/Jorgens (2002), S. 56.
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1. Haftung bei Unternehmenserwerb und -verauBerung

1. Gesamtbetrachtung

Wenn Immaterialgtter mit einem Unternehmen verduBert werden, ist die Haftung im
Rahmen der Transaktion zu beurteilen. Aufgrund der unsicheren Rechtslage regeln die
Parteien sie in der Praxis meist anhand umfangreicher Garantievertrage (vgl. Kapitel Ill).
Falls vertragliche Vereinbarungen fehlen, ist jedoch auf die gesetzlichen Regelungen zu-
rickzugreifen. Die Art der Transaktion bestimmt, ob der VerduBerer flr Einzelgegenstan-
de, Anteile oder das Unternehmen haftet. Daher ist zun&dchst zu klaren, ob ein Unterneh-
menserwerb vorliegt. Bei einem Unternehmenserwerb stellt sich auBerdem die Frage, ob
ein Mangel das ganze Unternehmen betreffen muss oder ob auch Mangel an Einzelge-
genstanden eine gesetzliche Haftung auslésen. Die folgenden Kapitel erértern diese
Probleme und beschreiben die Rechtsgrundlagen und Leistungsstérungen.

2. Klassifizierung als Unternehmenserwerb

a. Asset Deal

Unternehmen bestehen aus einer Gesamtheit von Sachen und Rechten.*®® Beim Asset
Deal erfolgt die Ubertagung durch Singularsukzession. Die Transaktion ist als Unterneh-
menserwerb einzustufen, wenn nicht nur einzelne Wirtschaftsgiiter sondern das Unter-
nehmen als Ganzes Ubertragen wird. Die Beurteilung erfolgt anhand einer wirtschaftlichen
Gesamtbetrachtung.*®” Dabei ist entscheidend, ob der Erwerber eine beherrschende Stel-
lung erlangt und das Unternehmen weiterfihren kann. Bei einem Unternehmenserwerb
sind die Vorschriften der §§ 433 ff. BGB anzuwenden, weil ein Unternehmen als Sach-
und Rechtsgesamtheit ein sonstiger Gegenstand i.S. des § 453 Abs. 1 BGB ist.*®®

b. Share Deal

Beim Share Deal Ubertragt der VerduBerer Gesellschaftsanteile auf den Erwerber. Es
findet keine Einzelrechtsnachfolge beim Gesellschaftsvermdgen statt. Der Anteilserwerb
ist ein Rechtskauf, auf den gem. § 453 Abs. 1 BGB die Vorschriften Uber den Kauf von
Sachen entsprechend anzuwenden sind.**® Die (ibertragenen Anteile kénnen einen Man-
gel gem. § 434 BGB aufweisen, wenn sie nicht die vereinbarte Beschaffenheit haben.
Gesellschaftsanteile sind durch verschiedene Merkmale gekennzeichnet. Sie kénnen z.B.
Ubertragbar oder vererbbar sein oder dem Inhaber eine Stimmberechtigung oder ein Ge-

% Sjehe z.B. Faust in Bamberger/Roth (2007), § 453 BGB Rn. 25; Canaris (2006), § 8 Rn. 1.
467 Vgl. zu den Kriterien eines Unternehmenserwerbs Sahner/Blum in Hélters (2010), Teil VII Rn. 6.
%8 50 z.B. Gronstedt/Jérgens (2002), S. 53; Triebel/Hblzle (2002), S. 523.

%9 Die Rechtslage beim reinen Anteilsverkauf beschreibt Canaris (2006), § 8 Rn. 43.
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winnbezugsrecht erteilen. Anteilsméangel sind allerdings nicht zugleich Unternehmens-
mangel, denn diese beziehen sich auf die Beschaffenheit des Unternehmens und nicht
auf die der Anteile.*”° Der Verweis des § 453 Abs. 1 BGB schafft keine Grundlage dafr,
dass der Anteilsverkdufer so haften muss, als hatte er die Sache verduBert, die dem
Rechtstrager zugeordnet ist.*’' Das ergibt sich auch im Umkehrschluss aus § 453 Abs. 3
BGB. Demzufolge muss der VerduBerer eines Rechts, das zum Besitz einer Sache be-
rechtigt, dem Erwerber die Sache frei von Rechts- und Sachméngeln Ubergeben. Weil ein
Anteil aber nicht zum Besitz des Unternehmens berechtigt, hat der Verkaufer nicht far die
Mangelfreiheit des Unternehmens einzustehen. Bei einem reinen Anteilserwerb haftet er
folglich nicht fir Mangel des Unternehmens oder einzelner Gegenstande. Die Ubertrage-
nen Anteile missen jedoch mangelfrei sein.

Um als Unternehmenserwerb eingestuft zu werden, muss ein Share Deal bestimmte Vo-
raussetzungen erfillen. Wenn alle oder nahezu alle Anteile einer Gesellschaft Ubertragen
werden, handelt es sich i.d.R. um den Kauf eines Unternehmens.*’? Der K&ufer muss zu-
dem nach der gesetzlichen oder satzungsmaBigen Regelung die alleinige Inhaberschaft
Uber das Unternehmen erlangen — auch wenn er nicht alle Anteile erwirbt. Bei einem Un-
ternehmenserwerb ist der Wille der Parteien auf den Erwerb des Unternehmens als Gan-
zes gerichtet. Die beim VerauBerer oder bei Dritten verbleibenden Anteile dirfen die Ver-
fgungsbefugnis des Kaufers nicht beeintrachtigen. Weil nicht nur die Erwerbshdhe son-
dern auch die beherrschende Stellung im Unternehmen entscheidend ist, ist unter Um-
standen selbst der Kauf aller Anteile nicht als Unternehmenserwerb zu klassifizieren,
wenn die Satzung dem Alleingesellschafter lediglich die Rolle eines Anlagegesellschafters
beimisst.*”® Ob ein Anteils- oder Unternehmenserwerb vorliegt, ist im Einzelfall zu ent-
scheiden. Eine erforderliche Mindesterwerbshéhe lasst sich nicht festlegen.*”*

"0 Dazu z.B. Faust in Bamberger/Roth (2007), § 453 BGB Rn. 21.

71 Vgl. zur Haftung beim reinen Anteilsverkauf Grunewald (2003), S. 373.

72 7ur Klassifizierung des Share Deal als Unternehmensverkauf siehe z.B. Canaris (2006), § 8 Rn. 47-49;

Faust in Bamberger/Roth (2007), § 453 BGB Rn. 32.

473 ygl. zur Abgrenzung von Unternehmens- und Anteilskauf Schrocker (2005), S. 65ff.

7% Siehe z.B. Weitnauer (2002), S. 2513, der eine satzungsandernde Mehrheit von 75% als Mindesterwerbsho-

he ansetzt. Weidenkaff in Palandt (2011), § 453 BGB Rn. 23 setzt eine Beteiligung von mind. 80% voraus.

In diesen Fallen hat die Rechtsprechung einen Unternehmenserwerb bejaht: OLG Minchen Urteil vom
25.03.1998, DB 1998, S. 1321, 75% der GmbH-Anteile; BGH-Urteil vom 25.03.1998, NJW 1998, S. 2361,
100% der GmbH-Anteile; BGH-Urteil vom 24.11.1982, NJW 1983, S. 390, 100% der GmbH-Anteile; BGH-
Urteil vom 16.10.1968, NJW 1969, S. 184, 100% der GmbH-Anteile; OLG Minchen Urteil vom
14.11.1966, NJW 1967, S. 1327, 80% der GmbH-Anteile.

In diesen Féllen war der Anteilserwerb zu niedrig: BGH-Urteil vom 04.04.2001, NJW 2001, S. 2164, 40%
der GmbH-Anteile; BGH-Urteil vom 02.06.1980, NJW 1980, S. 2409, 60% der GmbH-Anteile; BGH-Urteil
vom 12.11.1975, NJW 1976, S. 237, 49% der GmbH-Anteile.

100



3. Bezugspunkt fir Mangelanspriche beim Unternehmenserwerb

In Literatur und Rechtsprechung besteht keine Einigkeit darliber, ob bei der gesetzlichen
Haftung in Bezug auf die Mangelhaftigkeit beim Gesamtunternehmen oder beim Einzel-
gegenstand anzusetzen ist, oder ob der gleiche Umstand Gewahrleistungsrechte bei Ein-
zelgegenstand und Gesamtunternehmen begriinden kann.*”

Einige Autoren stellen hinsichtlich der Mangelhaftigkeit auf den Einzelgegenstand ab. Es
ist nicht nachvollziehbar, warum dem Erwerber keine Anspriiche zustehen sollen, nur weil
die Sache zu einem Unternehmen gehért.*’® Vor der Schuldrechtsreform war man bei der
Klassifizierung von Unternehmensmangeln zurlickhaltend, weil der Kaufer nicht wegen
des Mangels an einem Einzelgegenstand den Unternehmenskaufvertrag wandeln kénnen
sollte. Nach aktueller Rechtslage ist dem Riuicktrittsrecht jedoch ein Nacherfillungsan-
spruch vorgeschaltet, der dem Erwerber auch bei mangelhaften Einzelgegenstéanden zu-
stehen sollte.*”” Der Kaufer kann aber vom Vertrag zuriickireten oder Schadensersatz
wegen Nichterfullung verlangen, wenn der Mangel des Einzelgegenstands fur das Unter-
nehmen so schwer wiegt, dass der Erwerb bei Nichtbeseitigung fir ihn uninteressant ist.

Nach Uberwiegender Auffassung lasst sich aus § 433 Abs. 1 Satz 2 BGB jedoch nicht
ableiten, dass einzelne Unternehmensgegenstande frei von Sach- und Rechtsmangeln
sein miissen.*’”® Der § 453 Abs.1 BGB verweist lediglich darauf, die §§ 433 ff. BGB auf
das Unternehmen entsprechend anzuwenden. Objekt des Kaufvertrags ist das Unterneh-
men als solches und nicht die Einzelgegenstande. Mangel an einzelnen Objekten kénnen
auch deshalb nicht isoliert festgestellt werden, weil ansonsten jeder mangelhafte BU-
rostuhl Ansprliche begriinden wirde. Das ist weder praktikabel, noch wird es dem Wesen
des Unternehmenserwerbs gerecht.*’”® Mangelhafte Einzelgegenstande oder Rechtsméan-
gel sind bei Unternehmen auBerdem nicht ungewsdhnlich.*®® Wenn der Kaufer eine groBe
Zahl offener Forderungen mit dem Betrieb erwirbt, ist es durchaus Ublich, dass sich ein-
zelne Forderungen als uneinbringlich herausstellen.”®' Bei einigen Unternehmen stehen
z.B. Rohstoffe unter Eigentumsvorbehalt, bei anderen sind Teile des Anlagevermdgens

475 Vgl. dazu ausfiihrlich Faust in Bamberger/Roth (2007), § 453 BGB Rn. 27.
*7% Siehe dazu ausfihrlich Grunewald in Erman (2008), § 435 BGB Rn. 14.
77 \gl. Matusche-Beckmann in Staudinger (2004), § 434 BGB Rn. 145.

"8 Diese wird u.a. vertreten von: Barnert (2003), S. 422; Canaris (2006), § 8 Rn. 22; Canaris (1982), S. 430-
431; Faust in Bamberger/Roth (2007), § 453 BGB Rn. 27; Fischer (2004), S. 276; Oetker/Maultzsch
(2004), S. 64; Schrécker (2005), S. 79; Triebel/Holzle (2002), S. 525.

Ebenso BGH-Urteil vom 16.10.1968, NJW 1969, S. 184.
79 vgl. Faust in Bamberger/Roth (2007), § 453 BGB Rn. 27.

%0 Sjehe zur Problematik der Bestimmung von Unternehmensmangeln z.B. Canaris (2006), § 8 Rn. 35;
Canaris (1982), S. 431; Faust in Bamberger/Roth (2007), § 453 BGB Rn. 27.

81 Matusche-Beckmann in Staudinger (2004), § 434 BGB Rn. 146-147 sieht darin jedoch einen Mangel.
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zur Kreditsicherung Ubereignet. Daneben kdnnen sich aber auch unerwartete Potenziale,
wie z.B. Steuererstattungen, ergeben. Wenn man bei der Haftung auf das Gesamtunter-
nehmen abstellt, fihren Méangel an Einzelgegenstanden nur dann zu Gewahrleistungs-
rechten, wenn sie flir das gesamte Unternehmen i.S.v. §§ 434, 435 BGB relevant sind.

Dieser Meinung ist insgesamt zuzustimmen. Eine Haftung fir jeden Einzelgegenstand
entspricht nicht dem Gedanken des Unternehmenserwerbs und wiirde in der Praxis auf
beiden Seiten zu einem unvertretbaren Aufwand bei Prifung und Dokumentation fihren.

4. Mangel einzelner Gegensténde als Unternehmensmangel

Grundsatzlich besteht Einigkeit dartber, dass Mangel an Einzelgegenstédnden die Rechte
aus § 437 BGB begriinden, wenn sie auf das Unternehmen durchschlagen.*® Dabei ist
auf den Wert und die Funktionstauglichkeit des Unternehmens und nicht des Einzelge-
genstands abzustellen.”®® Neben der Beeintrachtigung der unternehmerischen Tatigkeit ist
auch die Wertminderung nicht-betriebsnotwendigen Vermégens zu bertcksichtigen. Die
Kontamination eines wertvollen Grundsticks kann z.B. einen Unternehmensmangel be-
griinden — unabhangig davon, ob es sich um ein Betriebsgrundstiick handelt.

Ob ein Mangel an einem Immaterialgut zugleich einen Unternehmensmangel begriindet,
muss anhand der Bedeutung fiir das Unternehmen und der Erheblichkeit des Mangels
beurteilt werden. In der Regel ergeben sich allerdings groBe Auslegungsprobleme bei der
Bestimmung der Bedeutung des IP-Rechts. Besonders komplex ist die Situation, wenn ein
einziges Schutzrecht mangelhaft ist, das Unternehmen jedoch verschiedene Produkte
herstellt und diverse Immaterialgiiter nutzt. Bei Ubernahmen, die auf den Erwerb einer
bestimmten Marke oder Technologie abzielen, ist die Beurteilung aber weniger problema-
tisch. Nach der Ermittlung der internen Bedeutung ist die Erheblichkeit des Mangels fest-
zustellen. Die Belastung mit einer einfachen Lizenz ist z.B. weit weniger kritisch zu bewer-
ten als die Nichtigkeit einer Marke oder die fehlende Verwertbarkeit einer Technologie.
Ein Mangel kann sich auBerdem aus Rechten Dritter ergeben, z.B. wenn die Tatigkeit des
Unternehmens gegen ein fremdes Patent verstoBt.**

82 Siehe dazu Canaris (2006), § 8 Rn. 35ff. Dieser stellt beim Kriterium des Durchschlagens aber allein da-
rauf ab, ob der Mangel bei einem Unternehmen der betreffenden GréBe und Branche Ublich ist. Diese De-
finition ist jedoch zu weitreichend. In der Regel sind schwerwiegende Méngel zwar in den wenigsten Bran-
chen Ublich und fihren daher auch zu einem Unternehmensmangel, trotzdem begriindet ein kleiner Man-
gel keinen Unternehmensmangel, nur weil er fir das betreffende Unternehmen oder die Branche uniblich
ist. Zusétzlich ist daher die Auswirkung auf den Wert oder die Funktionstlchtigkeit des Unternehmens zu
berlcksichtigen. Insbesondere bei Geistigem Eigentum ergeben sich auBerdem Probleme bei der Ausle-
gung davon, was fir das Unternehmen und die Branche dblich oder undiblich ist.

83 ygl. Schrocker (2005), S. 79.

84 vgl. z.B. Canaris (2006), § 8 Rn. 33; Canaris (1982), S. 429; Grunewald in Erman (2008), § 435 BGB Rn.
14. Anders Huber in Soergel (1991), § 434 BGB Rn. 75.
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5. Rechtsgrundlagen bei Pflichtverletzungen

a. Unmaoglichkeit der Vertragserfullung

Der VerauBerer ist gem. § 433 Abs. 1 Satz 1 BGB verpflichtet, dem Erwerber das Ver-
kaufsobjekt zu Ubergeben und ihm das Eigentum daran zu verschaffen. Die folgenden
Ausfihrungen gelten sowohl fir die VerduBerung eines Unternehmens als auch eines
separaten IP-Rechts. Bei einem Unternehmenserwerb kann der K&ufer allerdings nur
dann Anspriche fir ein mangelhaftes Immaterialgut geltend machen, wenn sich die
Pflichtverletzung auf das ganze Unternehmen auswirkt.

Zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses hat der VerauBerer fiir den Bestand des Verkaufs-
objekts einzustehen.*® Auch Leistungshindernisse, die schon bei Vertragsabschluss vor-
liegen, lassen die Wirksamkeit des Vertrags gem. § 311a BGB unberthrt. Wenn dem Ver-
kaufer die Ubergabe nicht mdglich ist, haftet er bei Vertretenmiissen auf Schadensersatz
statt der Leistung oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen, §§ 311a Abs. 2, 284
BGB.* Falls keine strengere oder mildere Haftung bestimmt ist, hat er gem. § 276 Abs. 1
Satz 1 BGB Vorsatz und Fahrlassigkeit zu vertreten. Der Erwerber muss aber eine Frist
zur Nacherfillung setzen, § 440 BGB. Wenn die Leistungspflicht fir den VerauBerer un-
maoglich ist, entfallt gem. § 326 Abs. 1 BGB sein Anspruch auf den Kaufpreis. Der Kaufer
kann daraufhin ohne Fristsetzung vom Vertrag zurlcktreten, § 326 Abs. 5 BGB, und eine
bereits geleistete Zahlung zurlckfordern, § 326 Abs. 4 BGB, § 346 Abs. 1 BGB.

Bei einer garantierten Zusage, § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB, haftet der VerduBerer auch ohne
Verschulden.*®” Der Erwerber kann Schadensersatz wegen Nichterfiillung verlangen oder
vom Vertrag zuriicktreten. Der Verkaufer hat jedoch das Recht zur Nacherfiillung.

Wenn der VerauBerer nicht Inhaber des Verkaufsobjekts ist, sich dieses aber verschaffen
kann, liegt eine voriibergehende anfangliche Unméglichkeit vor.*®® Diese kann er bei ei-
nem IP-Recht z.B. durch Anmeldung oder Erwerb beseitigen. Der Kaufer hat die Mdglich-
keit, eine Frist zur Leistung zu setzen und nach erfolglosem Ablauf zurlickzutreten, § 323
Abs. 1 BGB. Daneben kann er Schadensersatz verlangen, §§ 280 Abs. 1, 3, 281 BGB.

b. Mangelhaftung

Der VerauBerer muss dem Erwerber gem. § 433 Abs. 1 Satz 2 BGB das Verkaufsobjekt
frei von Sach- und Rechtsmangeln Ubergeben. Weil weder ein Unternehmen noch ein
Immaterialgut eine Sache ist, sollte in Anlehnung an § 434 BGB der Ausdruck Beschaf-

85 vgl. exemplarisch fiir Immaterialgiter die Haftung wegen fehlendem Bestands bei Patenten Ullmann in
Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 34.

*% Siehe zur anfanglichen Unmdglichkeit bei der SchutzrechtsverauBerung Ann/Barona (2002), Rn. 171-173.
87 Siehe dazu Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 34.
88 vgl. zur voriibergehenden anfanglichen Unméglichkeit bei Patenten KraBer (2009), S. 946.
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fenheitsmangel anstatt Sachmangel verwendet werden.*® Der Begriff des Rechtsmangels
lasst sich aber bei Unternehmen und Immaterialgttern anwenden.

Eine Unterscheidung zwischen Beschaffenheits- und Rechtsmangel ist aufgrund der
Gleichbehandlung der Rechtsfolgen praktisch obsolet. Die Rechte des Erwerbers ergeben
sich aus § 437 BGB. Er kann gem. § 437 Nr. 1 BGB Nacherflllung verlangen. Der Verau-
Berer hat die Mdglichkeit, den Mangel zu beseitigen. Eine Ersatzlieferung ist ausge-
schlossen, weil ein ganz bestimmtes Unternehmen oder Immaterialgut Vertragsgegen-
stand ist, das nicht durch ein anderes ersetzt werden kann.** Sofern die Nacherfiillung
nicht innerhalb der gesetzten Frist erfolgt oder eine Fristsetzung wegen § 440 Satz 1 BGB
oder wegen Unmdéglichkeit der Nacherfiillung, § 326 Abs. 5 BGB, nicht erforderlich ist,
kann der Kaufer gem. § 437 Nr. 2 BGB unabhéngig vom Verschulden des Verkaufers vom
Vertrag zurlcktreten oder den Kaufpreis mindern. Ein RuUckiritt ist aber nur bei erhebli-
chen Mangeln méglich, § 323 Abs. 5 Satz 1 BGB. Nach § 437 Nr. 3 BGB kann der Erwer-
ber auBerdem Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen, sofern
der VerauBerer den Mangel i.S.v. § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB zu vertreten hat.

Die Rechte verjahren gem. § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB in zwei Jahren. Die Verjahrung be-
ginnt mit Ablieferung der Sache, § 438 Abs. 2 BGB. Der VerauBerer haftet gem. § 442
Abs. 1 BGB jedoch nicht fir solche Mangel, die der Erwerber bei Vertragsschluss kannte
oder die ihm infolge grober Fahrlassigkeit unbekannt geblieben sind, auBer er hat den
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie abgegeben.**’

C. Haftung aus Verschulden bei Vertragsschluss

Neben der Mangelhaftung kann sich auch eine Haftung aus Verschulden bei Vertrags-
schluss — culpa in contrahendo (cic) — ergeben, wenn der VerauBerer gegen seine Aufkla-
rungspflicht verstdBt, §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB.*® Der Erwerber
schlieBt dann mdglicherweise einen fir ihn nachteiligen Vertrag ab, den er bei pflichtge-
maBer Offenbarung der Umstande inhaltlich anders oder gar nicht geschlossen hatte.

*8 Siehe zur Terminologie ausfiihrlich Canaris (2006), § 8 Rn. 21.

9 Der Erwerber kann gem. § 439 Abs. 1 BGB zwischen Beseitigung des Mangels und Ersatzlieferung wih-
len. Ein Ersatz macht fir ihn jedoch keinen Sinn, weil er das Unternehmen oder Immaterialgut bereits ge-
nau geprift hat. AuBerdem kann der VerauBerer gem. § 439 Abs. 3 Satz 1 BGB die gewahlte Art der
Nacherfiillung verweigern, wenn sie nur mit unverhaltnismaBigen Kosten mdglich ist. Diese wirden ihm
jedoch entstehen, wenn er ein anderes Unternehmen oder Immaterialgut liefern misste.

Siehe zur Nacherfiillung beim Stiickkauf Matusche-Beckmann in Staudinger (2004), § 439 BGB Rn. 28-31.
Zur Nacherflllung bei der UnternehmensverauBerung Canaris (2006), § 8 Rn. 17.

9" Siehe dazu auch Triebel/Hdlzle (2002), S. 526.
92 vgl. zu den Rechtsfolgen einer Pflichtverletzung z.B. Griineberg in Palandt (2011), § 311 BGB Rn. 54-59.
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Bei einer UnternehmensverauBerung verletzt der Verkaufer seine Aufklarungspflicht z.B.
wenn er fehlerhafte Unterlagen im Datenraum zur Verfiigung stellt.**® Bei unrichtigen An-
gaben des VerauBerers, hat der BGH dem Erwerber den Betrag zugesprochen, den er
aufgrund der falschen Informationen zu viel gezahlt hat.*** AuBerdem kann er die Riick-
gangigmachung des Vertrags verlangen, weil er so gestellt werden muss, wie er bei kor-
rekter Aufklarung stiinde.*® Dabei braucht er nicht zu beweisen, dass er den Vertrag oh-
ne die Pflichtverletzung nicht geschlossen hatte.

Weil der Erwerb eines Immaterialguts ein aleatorisches Geschéaft ist, besteht fiir den Ver-
duBerer i.d.R. keine Aufklarungspflicht.*®® Er muss den Kaufer aber auf Umsténde auf-
merksam machen, die zur Vereitelung des Vertragszwecks geeignet und fir dessen Ent-
scheidung wichtig sind.*®” Wenn er dies schuldhaft oder fahrlassig unterldsst, kann der
Erwerber gem. §§ 311 Abs. 2, 280 Abs. 1 BGB Schadensersatz verlangen. AuBerdem
kann der Kaufer nicht an nachteiligen Vertragsbestimmungen festgehalten werden, wenn
er durch eine Tauschungshandlung zum Abschluss eines unglnstigen Vertrags veran-
lasst wurde.*®® Beim Erfindungs- oder Patentverkauf verstdBt der VerauBerer z.B. gegen
seine Aufklarungspflicht, wenn er eine neuheitsschadliche Veréffentlichung verschweigt.

Die regelmaBige Verjahrungsfrist der Anspriiche betréagt drei Jahre, § 195 BGB.** Sie
beginnt gem. § 199 Abs. 1 BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch ent-
standen ist oder der Glaubiger davon Kenntnis erlangt oder erlangen misste.

Nach der Schuldrechtsreform ist die Bedeutung der Haftung aus culpa in contrahendo
gesunken. Einerseits ist der Begriff des Mangels nicht mehr so eng zu fassen wie friher,
andererseits ist die Regelung der Verjahrung weniger ungiinstig fir den Erwerber.’® Die
Anwendung ist nur noch in Ausnahmeféllen denkbar, z.B. wenn ein Umstand keinen Be-
zug zur Beschaffenheit des Unternehmens hat.*®' Sie kann aber eine Auffangfunktion fir
aufklarungspflichtige Sachverhalte entfalten, die dem Kaufer nicht mitgeteilt wurden.

93 ygl. Triebel/Holzle (2002), S. 533.

494 BGH-Urteil vom 04.06.2003, ZIP 2003, S. 1402-1403; BGH-Urteil vom 05.10.1988, WM 1988, S. 1702;
BGH-Urteil vom 02.06.1980, WM 1980, S. 1007; Grineberg in Palandt (2011), § 311 BGB Rn. 57.

9 BGH-Urteil vom 11.11.1987, WM 1988, S. 124-125; Griineberg in Palandt (2011), § 311 BGB Rn. 13.
Allerdings kann gem. Triebel/Hélzle (2002), S. 533 beim Unternehmenserwerb ein Ricktritt vom Vertrag
nur unter erhéhten Anforderungen geltend gemacht werden.

% Vgl. Ellenberger in Palandt (2011), § 123 BGB Rn. 5c.

97 Siehe zum Verschulden bei Vertragsschluss bei der PatentveriuBerung KraBer (2009), S. 947; Ullmann in
Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 20-21.

%8 ygl. Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 21.
99 Vgl. Grlineberg in Palandt (2011), § 311 BGB Rn. 13.

%0 Siehe zur Bedeutung der culpa in contrahendo Canaris (2006), § 8 Rn. 19 und Rn. 41; Faust in Bamber-
ger/Roth (2007), § 453 BGB Rn. 30.

%91 vgl. Fischer (2004), S. 276.
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6. Leistungsstdrungen

a. Unmoglichkeit

Bei einer Unternehmenstransaktion ist es dem VerauBerer unter Umstanden nicht még-
lich, dem Erwerber eine Sache oder ein Recht zu verschaffen. Fir die Haftung des Ver-
auBerers ist bei Immaterialgitern der Zeitpunkt der Vernichtung ausschlaggebend.

Wenn das Recht schon vor der Ubertragung untergegangen ist oder die Anmeldung ab-
gewiesen wird, liegt eine anfangliche Unmdglichkeit vor. Fir den VerauBerer ist eine

Nacherfiillung dann nicht mehr méglich (vgl. zu den Rechtsfolgen Kapitel 5.a).°%

In der Literatur besteht keine Einigkeit Gber die Haftung, wenn das Recht zwar nach der
Ubertragung vernichtet wird, ein Verfahren jedoch schon vor Vertragsschluss anhangig
war oder der VerduBerer von neuheitsschadlichen Verdffentlichungen wusste. Nach
Beyerlein trifft den Verkdufer keine Offenbarungspflicht Gber anhangige Verfahren
oder neuheitsschadliche Druckschriften, weil der Erwerb eines Immaterialguts ein solches
Risiko mit sich bringt.®® Der Kaufer kann dies im Kaufpreis beriicksichtigen. Dem steht
die Meinung von Krabker entgegen, der zufolge der VerduBerer alle bekannten Umstéan-
de offenlegen muss, die die Rechtsbestandigkeit des IP-Rechts in Frage stellen.*®* Wenn
er schutzhindernde Tatsachen bewusst verschweigt, kann der Erwerber den Vertrag we-
gen arglistiger Tauschung gem. § 123 BGB anfechten und nach §§ 311 Abs. 2, 241 Abs.
2, 280 Abs. 1 BGB Schadensersatz verlangen. Anderenfalls stehen ihm die Rechte we-
gen Nichterfullung zu. Auch Ul1lmann vertritt die Auffassung, dass den Verkaufer grund-
satzlich eine Aufklarungspflicht bezlglich solcher Tatsachen trifft, von denen er nach Treu
und Glauben sagen kann, dass sie zur Vereitelung des Vertragszwecks geeignet und da-
her wesentlich fiir die Entscheidung des Kéaufers sind.>® Der Erwerber muss sich aller-
dings ein Mitverschulden vorwerfen lassen, das den Ersatzanspruch ausschlieBen oder
mindern kann, § 254 BGB, wenn er es unterlasst, ihm zugangliche Unterlagen einzuse-
hen. Dieser Meinung ist zuzustimmen. Einerseits hat der VerduBerer auf wichtige Um-
stande hinzuweisen®®, andererseits tragt der Erwerber eine Mitschuld, wenn er sich nicht

{iber wesentliche Sachverhalte informiert, obwohl dies mit einfachen Mitteln méglich ist>”’.

%2 giehe zur anfanglichen Unméglichkeit KraBer (2009), S. 942. Haedicke (2004), S. 124-125 subsummiert
die Unmdglichkeit der Rechtsverschaffung unter die Rechtsméngelhaftung.

%98 vgl. Beyerlein (2004), S. 196.

%% Siehe dazu ausfihrlich KraBer (2009), S. 947.

%95 ygl. Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 20. Ebenso Kiihnen in Schulte (2008), § 15 PatG Rn. 27.
%% Siehe dazu auch Kapitel II.5.c.

%97 Das gilt insbesondere fiir bereits anhangige Verfahren. Beim Patent werden Widerruf, Einspruch und Nich-
tigkeitsklage gem. § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG in der Patentrolle vermerkit.
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Fur den zukiinftigen Bestand des Rechts hat der VerduBerer nicht einzustehen.’® Nach
der Ubertragung wird der Erwerber Rechtsinhaber mit allen Chancen und Risiken.*® Bei
einer nachtraglichen Vernichtung kann er keine Gewahrleistungsanspriiche oder Ruck-
trittsrechte geltend machen.’'® Der VerduBerer haftet beim Verkauf eines bisher unge-
schitzten Immaterialguts oder einer Anmeldung auch nicht fur die zuklnftige Erteilung
eines amtlichen Schutzrechts.”'" Er verletzt allerdings seine vorvertragliche Aufklarungs-
pflicht, wenn er schutzhindernde Umsténde verschweigt.®'

b. Rechtsméngel

Nach § 435 Satz 1 BGB ist das Unternehmen frei von Rechtsmangeln, wenn Dritte in Be-
zug darauf keine oder nur die im Kaufvertrag ibernommenen Rechte gegen den Erwerber
geltend machen kdnnen. Bei einem Unternehmenserwerb kann ein Rechtsmangel z.B.
darin bestehen, dass der Erwerber die unternehmerische Tatigkeit nicht oder nur einge-

schréankt ausiiben kann, weil das Recht eines Dritten entgegensteht.’'® Dies ist z.B. der

Fall, wenn ein Herstellungsverfahren des Zielunternehmens ein fremdes Patent verletzt.>™*

Rechtsméangel missen sich jedoch stets auf das Gesamtunternehmen beziehen. Bei
Rechtsmangeln einzelner Unternehmensgegenstande kann es sich um Beschaffenheits-
méangel des Unternehmens handeln, wenn sie seine Verwendbarkeit beeintrachtigen.®'
So hat der BGH die Sicherungslbereignung von Warenautomaten, die zum Betriebsver-
mdgen gehéren, z.B. als Sachmangel eingestuft.*'®

Rechtsmangel an einem Immaterialgut werden durch Rechte Dritter begriindet, die nicht
im Kaufvertrag vereinbart wurden.*'” Dabei kann es sich z.B. um Lizenzen, NieBbrauchs-
oder Pfandrechte handeln (vgl. dazu auch Kapitel B.ll.1.b.cc).

%% Sjehe dazu Beyerlein (2004), S. 194; lizhofer (2007), S. 259; Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn.
37; KraBer (2009), S. 947. Ebenso BGH-Urteil vom 28.11.1976, Werbespiegel, GRUR 1977, S. 109.

%99 vgl. Beyerlein (2004), S. 194.
%10 BGH-Urteil vom 17.03.1961, Gewinderollkopf, GRUR 1961, S. 468.

" BGH-Urteil vom 17.03.1961, Gewinderollkopf, GRUR 1961, S. 468; BGH-Urteil vom 23.03.1982, Hartme-
tallkopfoohrer, GRUR 1982, S. 482-483. Siehe auch Ann/Barona (2002), Rn. 184-186; Kihnen in Schulte
(2008), § 15 PatG Rn. 27. Der VerauBerer haftet jedoch, wenn er Zusicherungen — z.B. lber die Patentfa-
higkeit — gemacht hat. Siehe dazu auch Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 31 und Rn. 38.

%2 Siehe KraBer (2009), S. 947. Anders Beyerlein (2004), S. 196.
%'% Siehe zu den Rechtsmangeln bei der UnternehmensverauBerung Canaris (2006), § 8 Rn. 33.

°1* S0 z.B. Canaris (2006), § 8 Rn. 33; Canaris (1982), S. 429; Grunewald in Erman (2008), § 435 BGB Rn.
14. Anders Huber in Soergel (1991), § 434 BGB Rn. 75.

%15 Vgl. Canaris (2006), § 8 Rn. 38.

%16 BGH-Urteil vom 16.10.1968, NJW 1969, S. 184. Vgl. auch Matusche-Beckmann in Staudinger (2004),
§ 434 BGB Rn. 148;

*17 Siehe zu den Rechtsmangeln Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 35; KraBer (2009), S. 945-947.
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C. Beschaffenheitsmangel

Das Unternehmen ist gem. § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB mangelfrei, wenn es die vereinbarte
Beschaffenheit aufweist. Falls die Parteien keine Beschaffenheit vereinbart haben, sind
Mangel gem. § 434 Abs. 1 Satz 2 BGB festzustellen. Das Unternehmen muss sich fir die
nach dem Vertrag vorausgesetzte oder fir die gewdhnliche Verwendung eignen. Beschaf-
fenheitsmangel kénnen sowohl Vermdgensgegenstande als auch die zukinftige Ertrags-
kraft betreffen.>'® Nach einem Urteil des BGH sind Fehlbesténde im Inventar ein Sach-
mangel, wenn sie die Leistungsfahigkeit des Unternehmens entscheidend beeinflussen.>'
Ein Mangel kann aber auch durch das Fehlen behérdlicher Genehmigungen oder durch
einen schlechten Ruf begriindet werden.”® Der BGH hat bei einer verkauften Pension
einen Beschaffenheitsmangel darin gesehen, dass sie bisher als Stundenhotel diente.*'
Falsche Angaben zu Ertrag, Bilanzen oder Verbindlichkeiten verursachen ebenfalls einen

Mangel, falls die Parteien sie als Beschaffenheit vereinbart haben.>??

Ein Immaterialgut weist einen Mangel auf, wenn es nicht die vereinbarte Beschaffenheit
hat oder sich nicht fiir die im Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet.®® Die Brauch-
barkeit und Ausfihrbarkeit sind auch ohne ausdriickliche Vereinbarung als Beschaffenheit
i.S.v. § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB anzusehen. Daneben hat der VerauBerer fir Umstande
einzustehen, die er dem Erwerber zugesichert hat.*** Zusicherungen kénnen sich z.B. auf
besondere Wirkungen oder die Eignung des Immaterialguts fir spezielle Zwecke bezie-
hen. Bei Ubernahme einer Garantie gem. § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB, hat der Verkaufer den
Mangel auch dann zu vertreten, wenn er trotz Beachtung der im Verkehr erforderlichen
Sorgfalt die Unrichtigkeit der Zusicherung nicht erkannt hat.

%18 ygl. Canaris (2006), § 8 Rn. 28.

519 BGH-Urteil vom 14.07.1978, NJW 1979, S. 33.

520 Vgl. zu méglichen Beschaffenheitsmangeln Canaris (2006), § 8 Rn. 29-30.
%21 BGH-Urteil vom 03.07.1992, NJW 1992, S. 2565-2566.

%22 30 z.B. Schrécker (2005), S. 80; Weitnauer (2002), S. 2514.

%23 Siehe zur Haftung bei Immaterialgitern Ann/Barona (2002), Rn. 187-190; Ulimann in Benkard (2006), § 15
PatG Rn. 39-40; KraBer (2009), S. 941-945.

%24 vgl. dazu KraBer (2009), S. 944.
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[I. Beschaffenheitsvereinbarung und Garantien

1. Gestaltungsmadglichkeiten

Um spatere Unklarheiten zu vermeiden sollten die Parteien die Haftung des VerduBerers
z.B. fir Bestand und Inhalt der IP-Rechte méglichst detailliert regeln. Sie haben dabei die
Méglichkeit, sich auf eine Beschaffenheitsvereinbarung oder Garantie zu einigen.’®® Mit
einer Beschaffenheitsvereinbarung gem. § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB kbénnen sie den Zu-
stand des Kaufobjekts oder einzelner Immaterialgtter regeln. Je ausfihrlicher die Be-
schreibung ist, desto einfacher sind Beschaffenheitsméngel zu bestimmen. Die Vereinba-
rung schafft jedoch keine neue Rechtsgrundlage. Die Ansprliiche des Erwerbers richten
sich nach den gesetzlichen Regelungen. Daneben kann der VerduBerer gem. § 443 BGB
eine unselbstandige Garantie fir bestimmte Sachverhalte Ubernehmen. Im Garantiefall
stehen dem Erwerber dann neben den gesetzlichen Anspriichen die Rechte aus der Ga-
rantie zu. Dadurch werden seine gesetzlichen Gewéhrleistungsrechte erweitert.”*® Der
Garantiegeber kann festlegen, fiir welche Dauer er die Garantie leistet, welche Rechte der
Kaufer daraus herleiten kann und ob die Garantie verschuldensunabhangig wirken soll.
Eine weitere Mdglichkeit ist die Vereinbarung einer selbstandigen Garantie, durch die der
VerduBerer Uber seine gesetzlichen Pflichten hinaus fur den Eintritt eines vereinbarten
Erfolgs bzw. fiir das Ausbleiben bestimmter Nachteile einsteht.”®” Der Vertrag tritt als ei-
genstandiges Schuldverhéltnis neben die Rechte aus dem Kaufvertrag. Die Parteien re-
geln Rechtsfolgen und Verjahrung individualvertraglich. Der Verkaufer ist aber nur dann
zur Abgabe einer freiwilligen Garantie bereit, wenn er die Haftung daraus begrenzen
kann.’?® Daher werden oftmals Obergrenzen, sogenannte caps, vereinbart. Daneben be-
steht die Mdglichkeit, die gesetzlichen Gewahrleistungsrechte auszuschlieBen.

2. Garantievereinbarungen tber Immaterialglter

Weil der Erwerber alle Rechte Ubernehmen mdchte, die fur die Fortfihrung des Betriebs
erforderlich sind, kann er sich vom VerduBerer eine Vollstandigkeitsgarantie geben las-
sen.”® Diese sollte neben einer umfassenden Beschreibung die Zusage enthalten, dass
der Verkaufer keine Immaterialguter zurickbehalt. Der Vertrag kann auch IP-Rechte er-
fassen, die nicht namentlich aufgefihrt sind, wenn klargestellt ist, dass alle erforderlichen
Erklarungen und Handlungen mit Vertragsunterzeichnung als vorgenommen gelten.*®

%2 Vgl. zu den verschiedenen Mdglichkeiten der Vertragsgestaltung z.B. Weigl (2005), 254ff.

%26 Siehe zur unselbstandigen Garantie ausfiihrlich Fischer (2004), S. 280-281.

%27 Siehe dazu ausfiihrlich Knott (2002), S. 255.

%28 ygl. Gronstedt/Jorgens (2002), S. 56.

%29 7u Garantien und Formulierungsvorschlagen vgl. Rudo in Hettler/Stratz/Hoértnagl (2004), § 8 Rn. 218-230.
%80 ygl. zur Vollstandigkeitsgarantie Kiihl/Sasse (2007), S. 125.
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Bei den Registerrechten hat die Eintragung des Inhabers nur deklaratorische Wirkung.
Der Erwerber kann sich daher nicht sicher sein, ob der VerauBerer tatsachlich Inhaber ist,
oder ob eine Ubertragung auf einen Dritten stattgefunden hat. Wenn der Verkaufer nicht
im Register eingetragen ist, sollte der Kaufer sich die Ubertragungsvereinbarung vorlegen
lassen. AuBerdem kann er sich die Inhaberschaft des Verkaufers garantieren lassen.*®

Daneben kann der VerduBerer den Bestand der Rechte zusichern. Wenn er die materielle
Bestandskraft nicht garantieren will, weil er nicht sicher ist, ob die geforderten Vorausset-
zungen zum Zeitpunkt der Anmeldung gegeben waren und weil diese auch vom DPMA
nicht geprift werden, kann sich die Garantie auf die Erflllung der formellen Schutzvo-
raussetzungen beschranken.’®® Zur Aufrechterhaltung der Schutzwirkung ist bei Register-
rechten zudem die Zahlung einer regelméaBigen Gebuhr erforderlich. Die Parteien kénnen
eine Garantie Uber die erfolgten Zahlungen vereinbaren. Darin sollte der VerauBerer zusi-
chern, dass er rechtzeitig alle erforderlichen AufrechterhaltungsmaBnahmen getroffen
hat.>*®* Weil Vertragsunterzeichnung und Transaktionsabschluss haufig zeitlich getrennt
sind, kann der Verkaufer zu allen Schritten verpflichtet werden, die erforderlich sind, um
den Bestand der Schutzrechte bis zum Abschluss zu erhalten.

Der Erwerber sollte sich zudem versichern, dass der VerduBerer keine Kenntnis Uber
Nichtigkeitsgriinde hat.*** Daneben kann der Verkaufer die Freiheit von Rechten oder
Angriffen Dritter®® und von Forderungen aus Arbeitnehmererfindungen®®® garantieren.

Falls das Zielunternehmen Lizenzen besitzt, sollte der Erwerber den VerauBerer verpflich-

ten, die Zustimmung des Lizenzgebers zur Ubertragung des Vertrags einzuholen.®®” Der

Verkaufer kann u.U. garantieren, dass das Unternehmen keine Rechte Dritter verletzt.>*®

Obwohl die Parteien diverse Sachverhalte regeln kdnnen, ist der VerauBerer prinzipiell
nur bereit flr solche Umsténde einzustehen, die in seinem Einfluss- und Kenntnisbereich
liegen. Ob Rechte Dritter verletzt werden, kann er z.B. nicht zweifelsfrei ausschlieBen.

%81 Siehe ausfiihrlich zu méglichen Garantievereinbarungen Kiihl/Sasse (2007), S. 124.

%% Eine solche Klausel kann fiir den VerauBerer auch Anlass zu einer eigenen Priifung sein, weil er nicht fir
etwas haften méchte, dessen er sich selbst nicht sicher ist. Vgl. dazu Vélker (1999), S. 2419.

%38 Vigl. Rudo in Hettler/Stratz/Hortnagl (2004), § 8 Rn. 18.
%% vgl. Donle (1997), S. 77.

%% Wenn keine Konflikte bestehen, sollte der Vertrag dies ausdriicklich bestatigen. Vorhandene Auseinander-
setzungen sollten erwahnt werden. Siehe dazu z.B. Kihl/Sasse (2007), S. 125; Vélker (1999), S. 2420.

%% Die Garantie sollte u.a. regeln, dass Arbeitnehmererfindungen form- und fristgerecht in Anspruch genom-
men und alle Forderungen abgegolten wurden. Dazu z.B. Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn.
81; Kiihl/Sasse (2007), S. 125.

%87 vVgl. Hartmann in Beisel/Andreas (2010), § 14 Rn. 97.
%38 vgl. fur einen moglichen Formulierungsvorschlag Rudo in Hettler/Stratz/Hortnagl (2004), § 8 Rn. 229.
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V. Leistungsstoérungen bei ausgewahlten Immaterialgttern

1. Patent

Der VerauBerer haftet fir den Bestand des verkauften Patents. Er kann seine Pflicht aber
nicht erflllen, wenn das Schutzrecht nicht angemeldet wurde oder zwischenzeitlich unter-
gegangen ist. Falls noch kein Registerrecht besteht, liegt eine voribergehende anfangli-
che Unmaéglichkeit vor. Der Verkaufer kann durch Anmeldung nacherfiillen. Die Ubertra-
gung ist ihm jedoch unméglich, wenn die Anmeldung abgewiesen wird oder das |IP-Recht
untergegangen ist. Bei einer nachtraglichen Vernichtung, trifft den Verkaufer keine Haf-
tung, weil er nicht fiir den zukiinftigen Bestand einstehen muss.** Fiir eine verduBerte
Erfindung, fir die nach der Ubertragung kein Patent erteilt wird, haftet er nur, wenn er
dem Erwerber eine entsprechende Zusicherung gemacht hat.>*

Wenn Rechte Dritter an dem Patent bestehen, muss der VerduBerer diese mitteilen oder
im Kaufvertrag beriicksichtigen, da sie ansonsten einen Rechtsmangel begriinden. Eine
ausschlieBliche Lizenz erlaubt dem Inhaber nicht, das Recht selbst zu nutzen. Bei einer
widerrechtlichen Entnahme kann der Berechtigte die Ubertragung, § 8 PatG, oder den
Widerruf des Patents, § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG, beantragen. Falls eine Abhangigkeit von
alteren Rechten oder ein Vorbenutzungsrecht vorliegt, ist der VerauBerer nur dann zu
Schadensersatz verpflichtet, wenn er das fremde Recht gekannt oder schuldhaft nicht
gekannt hat.>*' Fir die Reichweite des Schutzes muss der Verkaufer aber nur bei ent-
sprechender vertraglicher Vereinbarung haften. Daher ist eine Beschréankung gem. § 64
PatG kein Mangel.>** Der VerauBerer kann bei Rechtsméngeln nacherfiillen, z.B. indem
er entgegenstehende Rechte erwirbt oder einen Verzicht des Rechtsinhabers erkauft.>*®

Das Patent weist einen Mangel gem. § 434 BGB auf, wenn die Erfindung nicht die verein-
barte Beschaffenheit besitzt oder sich nicht fir die nach dem Vertrag vorausgesetzte
Verwendung eignet. Auch ohne ausdrlckliche Vereinbarung ist die technische Ausfihr-
barkeit als vertraglich vorausgesetzte Beschaffenheit anzusehen.>** Der Verkéufer hat die
Maoglichkeit der Nacherfillung, z.B. indem er die Technologie verbessert.

%% Siehe dazu Beyerlein (2004), S. 194; Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 37; KraBer (2009), S.
947. Ebenso BGH-Urteil vom 28.11.1976, Werbespiegel, GRUR 1977, S. 109.

%0 BGH-Urteil vom 17.03.1961, Gewinderollkopf, GRUR 1961, S. 468; BGH-Urteil vom 23.03.1982, Hartme-
tallkopfoohrer, GRUR 1982, S. 482-483. Der VerauBerer haftet jedoch, wenn er Zusicherungen Uber die
Patentfahigkeit gemacht hat. Siehe dazu Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 31 und Rn. 38.

1 vgl. dazu KraBer (2009), S. 947.

%2 Siehe dazu Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 36.

3 Dazu z.B. Beyerlein (2004), S. 195; Kiihnen in Schulte (2008), § 15 PatG Rn. 28.

%4 Sjehe zu Beschaffenheitsmangeln beim Patent Ullmann in Benkard (2006), § 15 PatG Rn. 39.
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2. Geschmacksmuster

Der VerauBerer haftet fir die Eintragung des Geschmacksmusters, wenn er ein Register-
recht versprochen hat. Bei einer voribergehenden anfanglichen Unmdglichkeit hat er die
Maoglichkeit der Nacherfillung. Er kann seine Leistung jedoch nicht erbringen, wenn das
Geschmacksmuster nicht eintragungsféhig ist oder zwischenzeitlich untergegangen ist.**
Nach dem Ubergang geht das Risiko der Rechtsbesténdigkeit auf den Erwerber (iber.>*
Ohne entsprechende Vereinbarung haftet der VerauBerer auch nicht flr die zukinftige
Rechtserteilung, wenn er ein unangemeldetes oder zukiinftiges Muster verkauft.>*’ Weil
das Geschmacksmuster von Amts wegen nicht geprdft wird, trédgt der Erwerber hinsicht-
lich der Bestandskraft ein hdheres Risiko als beim Patenterwerb. Der Verkaufer muss

aber solche Umsténde mitteilen, die den Bestand gefahrden kénnen.>*

Ein Geschmacksmuster kann durch Rechte Dritter belastet sein, die einen Rechtsmangel
begriinden, wenn sie dem Erwerber nicht mitgeteilt werden. Eine ausschlieB3liche Lizenz
schlieBt den Kaufer z.B. von der eigenen Nutzung des Geschmacksmusters aus. Die Ein-
tragung auf den Namen eines Nichtberechtigten fuhrt evtl. sogar zur L6schung des Regis-
terrechts, § 9 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG. Falls die Benutzung des Musters dltere Rechte
verletzt, liegt ebenfalls ein Rechtsmangel vor.>*°

Wenn das Muster nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder sich nicht far die
nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet, liegt ein Mangel gem. § 434 BGB
vor. Auch ohne vertragliche Vereinbarung wird die Brauchbarkeit vorausgesetzt. Von der
Verwendbarkeit des Musters ist aber in der Regel auszugehen. Der VerduBerer muss
jedoch nicht fiir den Markterfolg oder die gewinnbringende Verwertung einstehen.>*

3. Marke

Der VerauBerer haftet fur den Bestand des Markenrechts. Falls er die Marke nicht ange-
meldet hat, kann er nacherfullen. Die Leistung ist ihm jedoch unméglich, wenn die Marke
nicht schutzfahig ist oder geléscht wurde. Eine eingetragene Marke kann auBerdem we-

545 Vgl. zur Haftung des VerauBerers bei fehlendem Bestand eines Geschmacksmusters Beyerlein in Briick-
mann/Gulinther/Beyerlein (2007), § 29 Rn. 7; Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 8.

%6 30 z.B. Beyerlein in Briickmann/Giinther/Beyerlein (2007), § 29 Rn. 7; Eichmann in Eichmann/von Fal-
ckenstein (2010), § 29 Rn. 8. Nirk/Kurtze (1997), § 3 Rn. 15 und Rn. 43 wollen dem Erwerber jedoch in
Ausnahmefallen einen Schadensersatzanspruch bzw. ein Kiindigungsrecht zugestehen.

%47 BGH-Urteil vom 23.03.1982, Hartmetallkopfbohrer, GRUR 1982, S. 482-483; Eichmann in Eichmann/von
Falckenstein (2010), § 29 Rn. 8. Siehe zur Ubertragung von unangemeldeten oder zukiinftigen Mustern
Beyerlein in Brickmann/Gunther/Beyerlein (2007), § 29 Rn. 4; Nirk/Kurtze (1997), § 3 Rn. 18-19.

8 vgl. Nirk/Kurtze (1997), § 3 Rn. 42.

%49 BGH-Urteil vom 24.10.2000, Bauschuttsortieranlage, GRUR 2001, S. 408. Vgl. auch Eichmann in Eich-
mann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 8.

%0 vgl. Eichmann in Eichmann/von Falckenstein (2010), § 29 Rn. 8.
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gen Verfalls geldéscht worden sein. Der Verkdufer haftet aber nicht fir den zukUnftigen
Bestand oder die Schutzfahigkeit des Zeichens, wenn er Rechte aus einer Markenanmel-
dung verkauft. Bei der nicht eingetragenen Marke trégt der Erwerber ein besonders hohes
Risiko, weil die Voraussetzungen des Markenschutzes nicht geprift sind. Ob die Marke
Verkehrsgeltung erlangt hat, 1&sst sich zweifelsfrei erst in einem Prozess klaren.

Lizenzen, NieBbrauch- oder Pfandrechte kdnnen einen Rechtsmangel begrinden. Der
Verkaufer hat die Méglichkeit, entgegenstehende Rechte zu beseitigen.>’

Wenn die Parteien keine Vereinbarung Uber die Beschaffenheit der Marke getroffen ha-
ben, ist ihre Brauchbarkeit vorauszusetzen. Normalerweise ist diese bei Marken jedoch
gegeben, so dass Beschaffenheitsméngel tendenziell auszuschlieBen sind.

4. Domain

Durch den Registrierungsvertrag mit der DENIC oder einer anderen Registrierungsstelle
entsteht ein schuldrechtlicher Anspruch auf Nutzung des Domain-Namens, der rechtsge-
schéftlich (ibertragen werden kann.**? Der Ver&duBerer haftet verschuldensunabhangig fr
den Bestand der Domain bzw. dafiir, dass der Registrierungsvertrag bei Vertragsschluss
tatsachlich besteht und der Rechtsiibergang nicht durch ein Ubergangsverbot ausge-

schlossen ist.>®

Wenn Markennamen benutzt werden, tragt der Erwerber nach dem
Ubergang das Risiko, dass prioritatséltere Markenrechte bestehen.®** Der VerauBerer
muss ihn aber Uber solche Rechte aufklaren, von denen er Kenntnis hat. Ansonsten haftet
er wegen Verletzung seiner Aufklarungspflicht gem. §§ 311 Abs. 2, 280 Abs. 1 BGB. Das

Pfandrecht eines Dritten kann einen Rechtsmangel an der Domain begriinden.

5. Know-How

Der VerauBerer haftet fir den Bestand des Know-How. Er kann seiner Leistungspflicht
jedoch nicht nachkommen, wenn das versprochene Know-How zwischenzeitlich offen-
kundig geworden ist>* oder er eine mangelnde Ausfilhrbarkeit nicht beheben kann®%®.
Falls der Verkaufer seine nachvertragliche Pflicht verletzt und das Geheimnis offenlegt,
kann der Erwerber Schadensersatz verlangen, §§ 241 Abs. 2, 280 Abs. 1 BGB.

%' Siehe zur Gewahrleistung Fammler in Fezer (2007), Rn. 745.

%2 vgl. zur Ubertragung z.B. Bettinger in Bettinger (2008), Rn. DE 1151; Ruff (2002), S. 189.

%3 vgl. zur Haftung des VerauBerers Bettinger in Bettinger (2008), Rn. DE 1154. Zum Dispute-Eintrag DE 1190.
%%* Vgl. dazu Bettinger in Bettinger (2008), Rn. DE 1155.

%% Siehe zur Offenkundigkeit MaaBen in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 5 Rn. 28-29.

%% vgl. Kiihnen in Schulte (2008), § 15 PatG Rn. 26.
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Ein Rechtsmangel liegt vor, wenn Lizenzen an dem Know-How bestehen oder der Erwer-
ber die Kenntnisse nicht benutzen kann, ohne Rechte Dritter zu verletzen.**’ Die Belas-
tung mit Lizenzen muss der VerduBerer stets vertreten, weil diese in seinem Einflussbe-
reich liegen. Er kann den Mangel beseitigen, falls es ihm gelingt, den Lizenzvertrag aufzu-
I6sen. Die Verletzung anderer Rechte wird er nur in Ausnahmeféllen vertreten missen.
Theoretisch hat er auch die Mdglichkeit der Nacherfullung wenn er von dem Dritten, des-
sen Rechte der Nutzung des Know-How entgegenstehen, eine Lizenz erwirbt.

Der VerduBerer haftet auch ohne ausdrlckliche Vereinbarung dafirr, dass das Know-How
brauchbar und gegebenenfalls technisch ausfiihrbar ist.>*® Bei Mangeln kann der Erwer-
ber Nacherfillung verlangen. Der Verkaufer muss jedoch nicht fir die kommerzielle Ver-
wertbarkeit der Kenntnisse einstehen.>*®

%7 Siehe zum Rechtsmangel MaaBen in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 5 Rn. 30-33.

%% BGH-Urteil vom 22.05.1959, Uhrgehduse, GRUR 1960, S. 44; Kiihnen in Schulte (2008), § 15 PatG Rn.
26; MaaBen in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 5 Rn. 34.

%59 BGH-Urteil vom 15.03.1973, Bremsrolle, GRUR 1974, S. 43; MaaBen in Ann/Loschelder/Grosch (2010),
Kapitel 5 Rn. 35.
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V. Ergebnis

Wenn Immaterialgiter mit einem Unternehmen verauBert werden, ist die Haftung im Kon-
text der Transaktion zu betrachten. Dabei ist zun&chst festzustellen, ob Einzelgegenstan-
de, Anteile oder ein Unternehmen im Ganzen verduBert wird. Bei einer Unternehmens-
verduBerung I6sen nur Unternehmensméngel eine Haftung aus. Mangel an Einzelgegen-
stdnden kdnnen sich jedoch als Unternehmensmangel auswirken, wenn sie das ganze
Unternehmen betreffen. Flr die VerauBerung eines Unternehmens oder eines Immateri-
alguts gelten gem. § 453 Abs. 1 BGB die §§ 433 ff. BGB. Der Mangel an einem Schutz-
recht, das mit einem Unternehmen verauBert wird, I6st dabei nur dann eine Haftung aus,
wenn er den Wert oder die Funktionstlchtigkeit des ganzen Unternehmens beeintrachtigt.

Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden treffen die Parteien in der Praxis meist umfang-
reiche Garantievereinbarungen. Der Erwerber kann sich bestimmte Sachverhalte vom
VerduBerer garantieren lassen. Er tragt jedoch haufig ein Restrisiko, weil der Verkaufer
nur fir solche Tatsachen einstehen mdchte, die in seinem Einfluss- und Kenntnisbereich
liegen. Letztendlich kann auch der VerduBerer nicht zweifelsfrei ausschlieBen, dass das
Zielunternehmen Rechte Dritter verletzt.
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G. Bilanzierung

l. Interessenlage

1. Erwerber

Der Erwerber bilanziert immaterielle Werte in Deutschland entweder nach HGB oder nach
den International Financial Reporting Standards (IFRS). Ob er Schutzrechte aktivieren
muss, héngt von der Transaktionsstruktur und den gewahlten Vorschriften ab. Grundsétz-
lich besteht beim derivativen Erwerb eine Aktivierungspflicht. Wenn der Erwerber Gesell-
schaftsanteile bilanziert, werden einzelne ImmaterialgUter nicht bericksichtigt. Durch die
Aktivierung immaterieller Vermdgensgegenstande, kann er die wirtschaftliche Lage des

Unternehmens genau abbilden®®

, weil sich bei der planmaBigen Abschreibung Uber die
Nutzungsdauer Aufwand und Ertrag in den einzelnen Perioden direkt gegenuberstellen
lassen. Daraus resultiert eine geringere Ergebnisvolatilitat als bei sofortiger Aufwandsver-
rechnung. Wenn der Kaufer ein junges Unternehmen erwirbt, méchte er Ausgaben auf
spatere Perioden verteilen, weil die Gesellschaft zu Beginn eventuell keine oder nur ge-

ringe Gewinne erzielt.

2. VerauBerer

Fir den VerauBerer ist der Transaktionsumfang von entscheidender Bedeutung. Wenn er
nur einen Geschéftsbereich oder Einzelgegenstande verkauft und das Unternehmen wei-
terflhrt, bleibt er bilanzierungspflichtig. Er muss die Forderung aus der VerauBerung akti-
vieren. Gibt er mit dem Verkauf des Unternehmens jedoch den Betrieb auf, besteht keine
Bilanzierungspflicht. Ob der Erwerber immaterielle Vermégensgegenstande aktiviert, ist
fir den VerauBerer nicht relevant. Bei einer Verschmelzung muss er aber méglicherweise
einen Abschluss aufstellen, weil der Anmeldung der Verschmelzung im Handelsregister
gem. § 17 Abs. 2 UmwG eine Schlussbilanz des Zielunternehmens beizufligen ist, deren
Stichtag héchstens acht Monate vor dem Anmeldezeitpunkt liegen darf. Dann ist eventuell
in Absprache mit dem Erwerber zu klaren, ob selbst geschaffene Immaterialgiter aktiviert
werden sollen, wenn sie nicht einem Aktivierungsverbot unterliegen.

%0 Sjehe zu den Auswirkungen der Aktivierung Schmidbauer (2004), S. 1442-1443.
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1. Bilanzierung bei Unternehmenserwerb und -verauBerung

1. Asset Deal

Bei der Akquisition von einzelnen Rechten handelt es sich um einen derivativen Erwerb.
Immaterialgiter missen nach dem Vollstandigkeitsgebot des § 246 Abs. 1 HGB bei der
Erwerbsgesellschaft aktiviert werden, wenn sie als Vermdgensgegenstand i.S.d. § 246
Abs. 1 Satz 1 HGB abgrenzbar sind. Das Ansatzgebot besteht auch nach IFRS, wenn die
Voraussetzungen eines Vermdgenswerts erflllt sind. Fir den Erwerber bietet die Ansatz-
mdoglichkeit einen groBen Vorteil, weil er durch die Abschreibung Steuern sparen kann.
Wenn das Zielunternehmen werthaltige selbst erstellte Immaterialgiter besitzt, wird die
Transaktion daher oft als Asset Deal durchgefinhrt.

2. Share Deal

Bei einem Share Deal bilanziert der Kaufer Gesellschaftsanteile. Die Erwerbshéhe ist ent-
scheidend fur den Ausweis in der Gliederung der Bilanz, § 266 Abs. 2 HGB. Wenn der
Kéaufer weniger als 20% des Nennkapitals erwirbt, sind die Anteile als Wertpapiere unter
dem Posten A.lll.5. Wertpapiere des Anlagevermdgens auszuweisen. Einen Anteilser-
werb von 20-50% des Nennkapitals muss er als Beteiligung, § 271 Abs. 1 Satz 3 HGB,
unter der Position A.lll.3. Beteiligungen aktivieren.*®' In beiden Fallen wird die Bilanz des
Zielunternehmens weitergefiihrt. Der Erwerber aktiviert keine einzelnen Schutzrechte.
Bereits aktivierte Immaterialguter verbleiben in der Bilanz des Zielunternehmens.

3. Unternehmenserwerb

Die Transaktion ist als Unternehmenserwerb einzustufen, wenn der Erwerber ein mehr-
heitliches Kontrollrecht erwirbt. Flr die Bilanzierung ist entscheidend, wie das Zielunter-
nehmen bei der Erwerbsgesellschaft integriert wird (vgl. auch Abb. 3).

Wenn der Kaufer eine Privatperson ist, muss er nicht Bilanzieren. Er Gbernimmt das Un-
ternehmen als selbstédndige Einheit, die er als solches weiterflihrt. Bei der Transaktion
andert sich lediglich die Gesellschafterstruktur. Die Bilanz der Zielgesellschaft wird wei-
tergefiihrt. Weil der Erwerber Immaterialgtter nicht bei einem anderen Unternehmen akti-
viert, liegt kein derivativer Erwerb vor. Allerdings gilt seit Inkrafttreten des Bilanzrechtsmo-
dernisierungsgesetzes (BilMoG) am 29.05.2009 im HGB ein Aktivierungswahlrecht fir
selbst geschaffene immaterielle Vermdgensgegenstande, § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB. Der
Kéufer kann daher entscheiden, ob er nicht aktivierte Immaterialglter bilanziert, wenn
diese in einem nach 31.12.2009 beginnenden Geschéftsjahr entwickelt wurden. Es darf
jedoch kein Aktivierungsverbot gem. § 248 Abs. 2 Satz 2 HGB vorliegen. Nach IFRS

%" Siehe zum Wertansatz von Beteiligungen Sahner/Blum in Hélters (2010), Teil VIl Rn. 5; Vgl. IFRS 3.19.

117



muss das Zielunternehmen alle selbst geschaffenen Immaterialgtter aktivieren, wenn sie
die Voraussetzungen eines immateriellen Vermdgenswerts erfillen, IAS 38.18.

Wenn eine Gesellschaft ein Unternehmen erwirbt, dann kann sie dieses als Tochterunter-
nehmen aufnehmen, §§ 271 Abs. 2, 290 Abs. 2 HGB. Das Zielunternehmen bleibt recht-
lich eigenstandig. Weil es von der Muttergesellschaft kontrolliert wird, ist es jedoch wirt-
schaftlich unselbsténdig. Die Tochter wird unter dem Posten A.lll.1. Anteile an verbunde-
nen Unternehmen, § 266 Abs. 2 HGB, bilanziert. Die Bilanz der Tochtergesellschaft wird
weitergefuhrt. Bei der Erstellung des Konzernabschlusses muss der Erwerber eine Kauf-
preisverteilung bzw. Purchase Price Allocation (PPA) durchfihren und alle ImmaterialgU-
ter, die als Vermbgensgegenstand bzw. Vermbgenswert abgrenzbar sind, aktivieren.

Die Aufnahme des Zielunternehmens kann gem. § 2 UmwG auch durch Verschmelzung
erfolgen. Dabei wird das Vermdgen eines Rechtstragers (Zielgesellschaft) im Wege der
Gesamtrechtsnachfolge auf einen anderen, bestehenden Rechtstrager (Erwerber) Uber-
tragen, § 2 Nr. 1 UmwG. Der Ubertragende Rechtstrager wird aufgelést. Der Erwerber tritt
bezilglich aller Vermdgensgegenstéande in die Rechtsverhéltnisse des Zielunternehmens
ein.*®® Wegen dem Vollstandigkeitsgebot des § 246 Abs. 1 HGB sind samtliche Immateri-
alguter in der Bilanz des tUbernehmenden Rechtstragers anzusetzen. Weil es sich um
einen derivativen Erwerb handelt, besteht nach HGB und IFRS ein Ansatzgebot.

‘ Privatperson | ‘ Unternehmen |
/ \$
Unternehmens- Asset Deal Share Deal Asset Deal
erwerb Share Deal
v v
Wahlrecht Keine | <20% NK | |2050% NK| | >50% NK_[———Unternehmens-| | Einzeigegen-
§ 248 Abs. 2 Aktivierung erwerb stande
HGB 3
‘WP des AV| | Beteiligung ‘ | Tochter ‘ ‘Verschmelzung‘ Aktivierungs-
pflicht
NK = Nennkapital Keine Keine Aktivierungs- || Aktivierungs-
WP = Wertpapiere Aktivi Aktivi flicht flicht
AV = Anlagevermégen ivierung ivierung pflic pflic

Abb. 3 Bilanzierung nach HGB in Abhéngigkeit von der Art des Erwerbers und der Transaktionsstruktur’®

%2 vgl. Kréninger (1997), S. 82.

%53 Eigene Darstellung.
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[1. Aktivierung — Bilanzierung dem Grunde nach

1. Selbst geschaffene Immaterialguter

a. HGB

Vor Inkrafttreten des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes galt ein Aktivierungsverbot fur
selbst geschaffene immaterielle Vermdgensgegenstinde. Dieses beruhte auf der Uberle-
gung, dass selbst erstellten Immaterialgitern aufgrund der Abgrenzungsschwierigkeiten
der Herstellungskosten und der unsicheren Nutzungsdauer nur schwer ein objektivierter
Wert zugeteilt werden kann. Nach der neuen Fassung des § 248 Abs. 2 HGB besteht nun
z.B. fiir Patente ein Aktivierungswahlrecht. Der Gesetzgeber begriindet diese Anderung
mit der zunehmenden Bedeutung von immateriellen Werten im Wirtschaftsleben, die sich
aus dem Wandel von der produktions- zur wissensbasierten Gesellschaft ergibt.”®* Insbe-
sondere innovative Unternehmen und Start-Ups kdnnen dadurch ihre AuBendarstellung
bilanziell verbessern.® Zur Gewéhrleistung des Glaubigerschutzes hat man die Aktivie-
rung mit einer Ausschiittungssperre gekoppelt, § 268 Abs. 8 HGB.>*® Weiterhin gilt aber
ein Aktivierungsverbot fir selbst geschaffene Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kunden-
listen oder vergleichbare immaterielle Vermdgensgegenstande des Anlagevermdgens.
Dieses Verbot hat der Gesetzgeber aufrechterhalten, weil den betreffenden Immaterialga-
tern Herstellungskosten nicht zweifelsfrei zugerechnet werden kénnen.*®’

Aus dem Vollstandigkeitsgrundsatz des § 246 Abs. 1 HGB ergibt sich grundsatzlich eine
Aktivierungspflicht fir alle Vermbgensgegenstande. Ein Immaterialgut, das keinem Akti-
vierungsverbot unterliegt, darf der Erwerber bilanzieren, wenn es als Vermdgensgegen-
stand i.S.v. § 246 Abs. 1 Satz 1 HGB abgrenzbar ist.*® Entscheidend ist dafiir das Kriteri-
um der Einzelverwertbarkeit®®®, das anhand folgender Merkmale zu iberprifen ist>”:
Ubertragbarkeit, Greifbarkeit und Bewertbarkeit. Registerrechte erfillen diese Vorausset-
zungen normalerweise. Bei Know-How ist dartiber im Einzelfall zu entscheiden. Man kann
aber vom Vorliegen eines Vermbgensgegenstands ausgehen, wenn die Kenntnisse Ge-

%54 vgl. BT-Drucks. 16/10067; Begriindung zum Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz zu § 248 HGB, S. 49.

565 Bieg/KuBmaul/Petersen/Waschbusch/Zwirner (2009), S. 50 sehen in der Gleichbehandlung von immateri-
ellen und materiellen Vermdgensgegenstanden eine verbesserte Darstellung der Vermégenslage.

%6 Siehe z.B. Bieg/KuBmaul/Petersen/Waschbusch/Zwirner (2009), S. 49; van Hall/Kessler in Kessler/Leinen/
Strickmann (2009), S. 139 und 141, ausfihrlich zum Glaubigerschutz S. 140.

%57 vgl. BT-Drucks. 16/10067; Begriindung zum Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz zu § 248 HGB, S. 49-50.
%8 Siehe dazu auch Bieg/KuBmaul/Petersen/Waschbusch/Zwirner (2009), S. 45.

%9 yigl. BT-Drucks. 16/10067; Begriindung zum Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz zu § 248 HGB, S. 50.
Siehe zum Kriterium der Einzelverwertbarkeit auch Scherrer (2011), S. 52.

570 Zur genauen Definition der Kriterien siehe van Hall/Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann (2009), S. 147-
148; Ebenso Hommel (1998) S. 86ff; Vgl. zur Greifbarkeit und selbstandigen Bewertbarkeit Moxter (1999),
S. 11-14. Die Ubertragbarkeit ist fiir Moxter eine Ausprégung des Greifbarkeitsprinzips.
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1

genstand eines gewerblichen Schutzrechts sein kénnen.””' Eine Aktivierung ist auch

schon vor Fertigstellung eines Immaterialguts moglich, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit

vom Entstehen eines immateriellen Vermégensgegenstands auszugehen ist.*”

Selbst geschaffene Immaterialgiter sind in der Bilanz unter dem Posten A.l.1. Selbst ge-
schaffene gewerbliche Schutzrechte und dhnliche Rechte und Werte auszuweisen, § 266
Abs. 2 HGB. Die in § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB begrindete Aktivierungsmdglichkeit kann
erstmals fiir Geschéftsjahre genutzt werden, die nach dem 31.12.2009 beginnen.’”

b. IFRS

Die private Organisation des International Accounting Standards Board (IASB) hat sich
zum Ziel gesetzt, internationale Rechnungslegungsstandards zu erarbeiten und ihre welt-
weite Anerkennung zu férdern.*’* Zu diesem Zweck hat sie die International Accounting
Standards (IAS) und deren Nachfolger, die International Financial Reporting Standards
(IFRS) entwickelt, die jeweils wichtige Einzelfragen der Bilanzierung behandeln. Derzeit
sind 38 Grundsétze in Kraft. IAS 38 behandelt immaterielle Vermdgenswerte.

Nach § 315a HGB miussen bérsennotierte Unternehmen in Deutschland seit 2005 ihren
Konzernabschluss auf Grundlage der IFRS erstellen.°”® Von der parallelen Aufstellung
eines HGB-Abschlusses sind sie befreit. Nicht-bérsennotierten Unternehmen ist es freige-
stellt, ob sie nach den Regelungen des HGB oder der IFRS bilanzieren.

Nach IFRS muss der Erwerber ein Immaterialgut aktivieren, wenn es der Definition eines
immateriellen Vermégenswerts entspricht und die Ansatzkriterien erfiillt, IAS 38.18.°"® Fir
einen Vermdgenswert gelten gem. IAS 38.10 folgende Voraussetzungen: Identifizierbar-
keit>”’, Beherrschung einer Ressource®”® und Bestehen eines kiinftigen wirtschaftlichen

57 vgl. Ann/Kuck in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 9 Rn. 34.

52 Siehe dazu BT-Drucks. 16/10067; Begriindung zum Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz zu § 255 Abs. 2a
HGB, S. 60; van Hall/Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann (2009), S. 145-149.

%78 Vgl. zur Erstanwendung van Hall/Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann (2009), S. 154-155.

% Die Organisation wurde am 29.06.1973 als International Accounting Standards Committee (IASC) in Lon-

don gegrindet und am 01.04.2001 in Internationel Accounting Standards Board (IASB) umbenannt. lhr
gehdren Berufsorganisationen aus mehr als 100 L&ndern an. Deutschland wird durch das Institut der Wirt-
schaftspriifer e.V., die Wirtschaftspriferkammer und das Deutsche Rechnungslegungs Standards Com-
mitee e.V. vertreten. Siehe dazu auch Stehle/Stehle/Leuz (2010), S. 31-32; Vgl. zur historischen Entwick-
lung, zur Organisation und zum Aufbau Schultz (2011), S. 113-119.

57 Sjehe zur Anwendung der IFRS in Deutschland Schultz (2011), S. 119-120.

%76 Vgl. zur Bilanzierung nach IAS 38 auch Gallandi/Kratz (2010), S. 158-159.

%77 Der immaterielle Vermdgenswert muss vom Geschéfts- oder Firmenwert unterscheidbar und separat tiber-

tragbar sein. Vgl. zum Kriterium der |dentifizierbarkeit IAS 38.11-12.

5’8 Das Unternehmen beherrscht einen Vermdgenswert, wenn es sich den kiinftigen wirtschaftlichen Nutzen
aus der Ressource verschaffen kann und den Zugriff Dritter beschrénken kann. Vgl. IAS 38.13-16.
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Nutzens®”. Die Ansatzkriterien von IAS 38.21 liegen vor, wenn dem Unternehmen wahr-
scheinlich der erwartete kinftige wirtschaftliche Nutzen aus dem Vermdgenswert zuflieBt
und sich Anschaffungs- oder Herstellungskosten verlasslich bestimmen lassen.>®°

Bei der Ermittlung der Herstellungskosten muss die Forschungsphase zuverlassig von der
Entwicklungsphase abgrenzbar sein, IAS 38.52. Nur Immaterialgiter, die aus der Entwick-
lungsphase hervorgehen und fir die das Unternehmen bestimmte Nachweise erbringen
kann, darf der Erwerber ansetzen, IAS 38.57. Wenn der Vermégenswert alle Vorausset-
zungen erflllt, besteht eine Aktivierungspflicht. Darin liegt der wesentliche Unterschied zu
den Vorschriften des HGB, die ein Aktivierungswahlrecht gestatten. Selbst geschaffene
Markennamen, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten sowie inrem Wesen nach &hnliche
Sachverhalte diirfen jedoch nicht aktiviert werden, IAS 38.63.%'

2. Entgeltlich erworbene Immaterialgtter

a. HGB

Flr derivativ erworbene immaterielle Vermdgensgegenstande besteht nach dem Voll-
standigkeitsgebot des § 246 Abs. 1 HGB eine Aktivierungspflicht. Erworbene Vermdgens-
gegenstande sind aber mitunter nicht so einfach von selbst geschaffenen Giitern abzu-
grenzen.®® Wenn Unternehmensfremde an der Entwicklung beteiligt sind, wird der Ver-
mogensgegenstand der Partei zugewiesen, die das wirtschaftliche Risiko der Herstellung
tragt.”®® Dabei ist die Rechtsgrundlage entscheidend, aufgrund derer der Dritte tatig wird.
Lasst das Unternehmen z.B. Software auf Basis eines Werkvertrags entwickeln, dann gilt
der externe Dienstleister als Hersteller und die Software folglich als entgeltlich erworben.

Auch bei einer Unternehmenstransaktion werden Immaterialgiiter derivativ erworben.>®*
Bisher nicht bilanzierte Schutzrechte gehen im derivativen Geschaftswert auf, wenn sie
nicht aktiviert werden. Dies widerspricht jedoch dem Einzelbewertungsgrundsatz des
§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB. Der Erwerber muss Immaterialglter daher bilanzieren, wenn sie
die Voraussetzungen eines Vermdgensgegenstands erfllen.

%7 Der kiinftige wirtschaftliche Nutzen kann sich aus Verkaufserldsen oder anderen wirtschaftlichen Vorteilen
(z.B. Kostenreduktionen) ergeben. Vgl. dazu IAS 38.17.

%80 Siehe zu den Voraussetzungen eines immateriellen Vermdgenswerts nach IFRS auch Hennrichs (2008),
S. 539 und Schmidbauer (2004), S. 1443.

%8 Gem. IAS 38.16 sind Kundenbeziehungen aber aktivierbar, wenn das Unternehmen den Nachweis erbrin-
gen kann, das es den voraussichtlichen kiinftigen wirtschaftlichen Nutzen aus den Kundenbeziehungen
beherrschen kann. Das ist z.B. der Fall, wenn das Unternehmen die Kunden mit entsprechenden Vertra-
gen Uber Jahre an sich bindet. Vgl. dazu auch Lutz-Ingold (2005), S. 177-178.

Vgl. zur Abgrenzungsproblematik mit Beispielen Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann (2009), S. 230-231.
%83 Vigl. dazu Kessler (1994), S. 7.

%84 Sjehe zum derivativen Erwerb beim Unternehmenskauf Moxter (1999), S. 31.
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Entgeltlich erworbene Vermégensgegenstande sind in der Bilanz unter dem Posten A.l.2.
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und dhnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten auszuweisen.

b. IFRS

Erworbene Immaterialgiter muss der Kaufer bilanzieren, wenn sie der Definition eines
immateriellen Vermdgenswerts entsprechen und die Ansatzkriterien des IAS 38.21 erflil-
len. Der erwartete wirtschaftliche Nutzen wird beim separaten entgeltlichen Erwerb immer
als gegeben angesehen, IAS 38.25. AuBerdem lassen sich die Anschaffungskosten beim
Einzelerwerb zuverldssig bestimmen, IAS 38.26. Daneben erfillen Immaterialguter, die
Teil eines Unternehmenserwerbs sind, stets das Kriterium des wirtschaftlichen Nutzens,
weil eventuelle Unsicherheiten bei der Bewertung beriicksichtigt werden, IAS 38.33. Der
beizulegende Zeitwert (Fair Value) muss aber zuverlassig bestimmbar sein, IAS 38.34ff.

3. Exkurs: Aktivierung im Steuerrecht

Der Jahresabschluss bildet aufgrund des MaBgeblichkeitsprinzips des § 5 Abs. 1 Satz 1
EStG die Grundlage fiir die Besteuerung des Unternehmensertrags.®®® Die handelsrechtli-
chen Bewertungsvorschriften sind auch fir die Besteuerung maBgebend, wenn ihnen
steuerrechtliche Bestimmungen nicht ausdricklich entgegenstehen. Aus der Handelsbi-
lanz wird eine Steuerbilanz abgeleitet, die der Gewinnermittlung zu Besteuerungszwecken
dient. Das steuerliche Wirtschaftsgut muss ein Vermdgenswert sein.”® Die Begriffe Ver-
mégensgegenstand und Vermégenswert entsprechen sich weitgehend.”® Ein Wirt-
schaftsgut muss greifbar und einzeln bewertbar sein.’®® Das Handelsrecht riickt allerdings
den Aspekt der Schuldendeckung in den Vordergrund, wahrend das Steuerrecht die Ge-
winnermittlungsfunktion betont.’® Selbst geschaffene Immaterialgiiter darf der Erwerber
gem. § 5 Abs. 2 EStG nicht aktivieren. Beim derivativen Erwerb besteht eine Ansatz-
pflicht. Inwiefern bei der Besteuerung einzelne Rechte bericksichtigt werden, hangt aber
von der Art der Transaktion und der Integration des Unternehmens ab (vgl. Kapitel II).

%% Siehe zum MaBgeblichkeitsprinzip Schultz (2011), S. 77; Stehle/Stehle/Leuz (2010), S. 23.
%8 Vgl. zur Begriffsdefinition und den Voraussetzungen Moxter (1999), S. 11-14.
%87 BFH-Beschluss vom 26.10.1987 (GrS 2/86), BStBI 1988 II, S. 348.

588 Vermdgensbestandteile, die sich nicht selbstédndig bewerten lassen, gehen im Geschéfts- oder Firmenwert
auf. Siehe dazu Moxter (1999), S. 13.

%89 vgl. dazu Ann/Kuck in Ann/Loschelder/Grosch (2010), Kapitel 9 Rn. 31-33.
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V. Wertermittlung — Bilanzierung der H6he nach

1. Zugangsbewertung
a. Selbst geschaffene Immaterialguter
aa. HGB

Selbst geschaffene immaterielle Vermégensgegenstande sind mit den Herstellungskosten
zu bewerten, § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB. Forschungskosten dirfen nicht aktiviert werden.
Der Erwerber darf die IP-Rechte nicht bilanzieren, wenn er die Kosten nicht zuverlassig
unterscheiden kann, § 255 Abs. 2a Satz 4 HGB.** Obwohl nach dem Vollsténdigkeitsge-
bot eine Aktivierungspflicht gilt, wird dem Kaufer bei der Abgrenzung von Forschungs-
und Entwicklungskosten ein nicht unerheblicher Ermessensspielraum zugestanden."

bb. IFRS

Auch nach IFRS muss der Erwerber selbst geschaffene immaterielle Vermdgenswerte mit
den Herstellungskosten bewerten, IAS 38.24. Die Herstellung von Immaterialgitern ist in
eine Forschungs- und Entwicklungsphase zu unterteilen, 1AS 38.52. Es durfen jedoch nur
Entwicklungskosten, IAS 38.57, und keine Forschungskosten, IAS 38.54, angesetzt wer-
den. Die zurechenbaren Herstellungskosten sind in IAS 38.65-67 erlautert.

b. Entgeltlich erworbene Immaterialguter

aa. HGB

Derivativ erworbene Immaterialgiter muss der Kaufer beim Zugang mit den Anschaf-
fungskosten bewerten, § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB. Bei Immaterialgiitern gilt die Ubertra-
gung als Zugangszeitpunkt. Zu den Anschaffungskosten zahlen auch Nebenkosten und
nachtragliche Anschaffungskosten, § 255 Abs. 1 HGB. Daher kann der Erwerber z.B. An-
waltskosten und Verlangerungsgebiihren aktivieren.*®

bb. IFRS

Nach IAS 38.24 sind einzeln erworbene Vermégenswerte mit ihren Anschaffungskosten
anzusetzen. Neben dem Kaufpreis kann der Erwerber auch Kosten ansetzen, die den
Vermoégenswert auf seine Nutzung vorbereiten, IAS 38.27b. Zurechenbare und nicht zu-
rechenbare Ausgaben sind in IAS 38.28-32 anhand von Beispielen beschrieben.

%0 Siehe zur Abgrenzung von Forschungs- und Entwicklungskosten BT-Drucks. 16/10067; Begriindung zum
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz zu § 255 Abs. 2a HGB, S. 60.

%' Dazu z.B. Bieg/KuBmaul/Petersen/Waschbusch/Zwirner (2009), S. 48; Kessler in Kessler/Leinen/Strick-
mann (2009), S. 182. Vgl. zur Problematik der Abgrenzbarkeit Gallandi/Kratz (2010), S. 159-160.

%9 vgl. Spranger (2006), S. 82.
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C. Durch Unternehmenserwerb zugegangene Immaterialgtter

Der Erwerber bezahlt den Kaufpreis fur eine Gesamtheit von Sachen und Rechten. Eine
Aufteilung auf Einzelgegensténde erfolgt nicht. Daher muss er nach HGB und IFRS eine
Kaufpreisverteilung durchfiihren.”®® Bei der Purchase Price Allocation werden alle materi-
ellen und immateriellen Vermdgensgegenstande und Schulden identifiziert, bewertet und
auf den Kaufpreis aufgeteilt.’®* Der Kaufer muss alle IP-Rechte bilanzieren, wenn sie akti-
vierungsfahig sind.”® Das betrifft auch selbst geschaffene Immaterialgliter, die die Krite-
rien eines Vermogensgegenstands bzw. eines Vermdgenswerts erflillen aber beim Zielun-
ternehmen bisher nicht aktiviert worden sind. Immaterielle Giter, die diesen Vorausset-
zungen nicht entsprechen, gehen im Geschafts- oder Firmenwert (GoF) auf.>*® Dieser
ergibt sich aus dem Unterschiedsbetrag, um den der Kaufpreis im Zeitpunkt der Uber-
nahme den Wert der einzelnen Vermdgensgegenstande abzlglich der Schulden (ber-
steigt. Als zeitlich begrenzt nutzbarer Vermdgensgegenstand gilt fir den Geschéfts- oder
Firmenwert eine Ansatzpflicht, § 246 Abs. 1 Satz 4 HGB bzw. IFRS 3.32.%%

Der Ansatz der aktivierbaren Vermdgensgegenstéande und Schulden erfolgt zum Zeitpunkt
des Zugangs mit dem beizulegenden Zeitwert®® bzw. dem Fair Value®®, § 255 Abs. 4
HGB bzw. IAS 38.33, IFRS 3.18°®. Nach IFRS ist bei immateriellen Vermdgenswerten die
marktorientierte Bewertung zu bevorzugen, IAS 38.39. Wenn keine Markpreise ermittelbar

sind, ist eine einkommensorientierte Methode anzuwenden. Weil ein aktiver Markt i.d.R.

nicht existiert, wird meist ein einkommens- oder kostenorientierter Ansatz gewéhit.®!

%98 vgl. Sahner/Blum in Holters (2010), Teil VIl Rn. 35 und Rn. 39.
%%% vgl. zum Vorgehen bei der Purchase Price Allocation Sahner/Blum in Hélters (2010), Teil VIII Rn. 41-43.
%% vgl. Sahner/Blum in Hélters (2010), Teil VIII Rn. 117; Scherrer (2011), S. 60.

%% yigl. dazu Kochling (2006), S. 94; Moxter (1999), S. 13. Zum Vorgehen Stein/Ortmann (1996), S. 789-790.
Beispiele nicht identifizierbarer immaterieller Vermdgenswerte sind in IFRS 3.B.37-40 genannt. Siehe zu
den Unterschieden zwischen HGB und IFRS bei den ansetzbaren immateriellen Vermdgensgegenstanden
Hennrichs (2008), S. 539.

%7 Siehe zu den Aktivierungsvoraussetzungen eines begrenzt nutzbaren Vermdgensgegenstands Scherrer
(2011), S. 59. Zur Abschreibung Braun in Claussen/Scherrer (2011), § 246 HGB Rn. 86-88. Der Ge-
schéaftswert ist gem. § 266 Abs. 2 HGB unter dem Posten A.l.3. Geschéfts- oder Firmenwert anzusetzen.

%% vgl. zur Definition des beizulegenden Zeitwerts Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann (2009), S. 162.
%9 Siehe zur Definition des Fair Value Sahner/Blum in Holters (2010), Teil VIII Rn. 56-58.

0 Nach IFRS 3.9 ist der Zugangszeitpunkt der Tag, an dem der Erwerber die Gegenleistung rechtsgultig
transferiert, die Vermdgenswerte erhalt und die Schulden des erworbenen Unternehmens (ibernimmt - al-
so der Tag des Closing. Bei Immaterialgiitern gilt die Ubertragung als Zugangszeitpunkt. Siehe Scherrer
(2011), S. 50.

807 Vgl. auch Sahner/Blum in Holters (2010), Teil VIII Rn. 74.
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2. Folgebewertung

a. Immaterialgtter mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer

aa. HGB

Die Nutzungsdauer von Immaterialgttern wird durch rechtliche oder wirtschaftliche Fakto-
ren bestimmt.®®® Die Laufzeit der meisten Registerrechte ist zeitlich begrenzt. Ihre wirt-
schaftliche Nutzungsdauer ist aber haufig kirzer, weil sie durch das Ende des Produktle-
benszyklus oder durch Neuentwicklungen begrenzt wird.

Der Erwerber muss die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von zeitlich begrenzt
nutzbaren Vermdgensgegenstanden um planméaBige Abschreibungen vermindern, § 253
Abs. 1 Satz 1 HGB. Die Wahl der Abschreibungsmethode muss mit den Grundsatzen der
ordnungsgemaBen Buchflhrung vereinbar sein und den tatsachlichen Wertverzehr wider-
geben.®® Neben der linearen Abschreibung kann der Erwerber daher auch die degressive
Abschreibung, die Leistungsabschreibung und die progressive Abschreibung verwenden.
Die progressive Abschreibung lasst sich z.B. bei Technologien anwenden, die eine An-
laufphase bendtigen.®® Die lineare Abschreibung ist i.d.R. fiir alle Rechte geeignet. Da-
neben ist bei voraussichtlich dauernder Wertminderung eine auBerplanmé&Bige Abschrei-
bung vorzunehmen, § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB.*® Dieser steht ein Wertaufholungsgebot
gegentber, wenn die entsprechenden Griinde entfallen, § 253 Abs. 5 Satz 1 HGB.

bb. IFRS

Fur die Folgebewertung stehen nach IFRS zwei Bewertungsmethoden zur Verfiigung. Bei
dem Neubewertungsmodell wird der immaterielle Vermdgenswert in regelméBigen Ab-
stdnden unter Bezugnahme auf einen aktiven Markt neu bewertet, IAS 38.75. Die Haufig-
keit der Neubewertung ist abh&ngig vom AusmaB der Schwankung des beizulegenden
Zeitwerts, IAS 38.79. Bei starker Volatilitit des Wertes kann eine jahrliche Bewertung er-
forderlich sein. Weil ein aktiver Markt fur Immaterialgtter in der Regel nicht existiert (vgl.
auch IAS 38.78), ist das Neubewertungsmodell regelmaBig nicht anwendbar.

Beim Anschaffungskostenmodell erfolgt die Bewertung durch Abschreibung der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten, IAS 38.74. Nur Vermdgenswerte mit zeitlich begrenzter

%2 Die gesetzliche Schutzdauer definiert die Obergrenze der Nutzungsdauer. In der Regel ist aber von einer
kirzeren wirtschaftlichen Verwertbarkeit auszugehen. Vgl. dazu Scherrer (2011), S. 55.

803 yigl. BT-Drucks. 16/10067; Begriindung zum Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz zu § 253 Abs. 3 HGB, S.
56; Scherrer (2011), S. 55.

604 Vgl. Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann (2009), S. 196.

% Zur Frage nach der Abgrenzung zwischen voriibergehender und dauernder Wertminderung vgl.
Bieg/KuBmaul/Petersen/Waschbusch/Zwirner (2009), S. 74-75 und Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann
(2009), S. 198. Eine dauernde Wertminderung kann sich bei Schutzrechten z.B. aus einer Nichtigerkla-
rung, aus der Ldschung oder aus der Entwicklung neuer bzw. alternativer Technologien ergeben.
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Nutzungsdauer dirfen planmaBig abgeschrieben werden, IAS 38.89, 38.97. Die Ab-
schreibungsmethode muss gem. IAS 38.97 dem erwarteten Wertverzehr entsprechen.
Zulassig sind die lineare, die degressive und die leistungsabhé&ngige Abschreibung, IAS
38.98. Im Zweifel ist linear abzuschreiben. Der Erwerber muss die Wahl der Methode
mindestens zum Ende jedes Geschéftsjahres Gberpriifen und ggf. anpassen, IAS 38.104.

b. Immaterialgtter mit zeitlich unbegrenzter Nutzungsdauer

aa. HGB

Nach einem Urteil des Finanzgerichts Minchen ist ein immaterielles Wirtschaftsgut nicht
abnutzbar, ,wenn es dem Betrieb in seinem Bestand und seinem Wert bei normalem Ge-
schaftsverlauf voraussichtlich fur die Dauer seines Bestehens erhalten bleibt und diesem
nur bei Eintritt auBergewdhnlicher Ereignisse verlorengeht®.°® Die Nutzungsdauer von
Marken oder Domains ist theoretisch unbegrenzt, weil sich ihr Schutz beliebig oft verlan-

607
t.

gern lass Auch Know-How ist zeitlich unbegrenzt verwertbar, wenn die Geheimhaltung

sichergestellt ist. Die Nutzung kann aber durch wirtschaftliche Faktoren begrenzt werden.

Immaterielle Vermdgensgegenstande mit unbegrenzter Nutzungsdauer darf der Erwerber
nicht planmaBig abschreiben. Wenn mit einer dauerhaften Wertminderung zu rechnen ist,
muss er jedoch auBerplanmaBige Abschreibungen vornehmen, § 253 Abs. 3 Satz 3
HGB.®® Falls die Griinde fiir eine vorgenommene auBerplanmaBige Abschreibung entfal-
len, besteht gem. § 253 Abs. 5 Satz 1 HGB ein Wertaufholungsgebot.

bb. IFRS

Das Neubewertungsmodell kann der Erwerber auch fir immaterielle Vermdgenswerte mit
unbegrenzter Nutzungsdauer anwenden. In der Praxis ist die Voraussetzung eines akti-
ven Marktes aber regelmaBig nicht erfillt. Immaterialgiter mit unbegrenzter Nutzungs-
dauer dirfen gem. IAS 38.107 nicht abgeschrieben werden. Der Kaufer muss jedoch min-
destens jahrlich einen Impairment-Test gem. IAS 36 durchfihren, um den Vermdgenswert
auf eine moégliche Wertminderung zu Uberprufen, IAS 38.108. Daneben muss er in jeder
Berichtsperiode kontrollieren, ob weiterhin von einer unbegrenzten Nutzungsdauer aus-
zugehen ist. Anderenfalls hat er entweder eine auBerplanmaBige Abschreibung vorzu-

nehmen oder zur planmaBigen Abschreibung (iberzugehen, IAS 38.109.%%°

%% FG Miinchen, Urteil vom 08.10.1980 (IX 69/77), EFG 1981, S. 335.

87 Nach Stein/Ortmann (1996), S. 791 ist bei Marken nicht von einer zeitlich unbegrenzten Nutzungsdauer

auszugehen, weil die wirtschaftliche Nutzungsdauer z.B. durch den Produktlebenszyklus begrenzt ist.
Dem ist nicht zuzustimmen. Unternehmensmarken sind i.d.R. unbegrenzt nutzbar. Das gilt teilweise auch
fir Produkt- oder Sortimentsmarken. Ein Beispiel ist die Sortimentsmarke Nivea. Vgl. auch Fn.620.

898 yigl. auch Scherrer (2011), S. 56.
%99 Siehe dazu auch Schmidbauer (2004), S. 1444.
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3. Exkurs: Wertermittlung im Steuerrecht

Entgeltlich erworbene Wirtschaftsgiter muss der Erwerber gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2

EStG mit ihren Anschaffungskosten oder dem Teilwert ansetzen.®'°

Bei zeitlich begrenzter Nutzungsdauer ist eine Absetzung fur Abnutzung (AfA) nach linea-
rer Methode oder eine Teilwertabschreibung vorzunehmen, § 7 Abs. 1 Satz 1 EStG. Eine
Leistungsabschreibung ist erlaubt, wenn das Unternehmen den auf das einzelne Jahr
entfallenden Umfang der Leistung nachweisen kann, § 7 Abs. 1 Satz 6 EStG. Die degres-
sive Methode darf der Erwerber nur far Wirtschaftsgliter anwenden, die er zwischen
31.12.2008 und 01.01.2011 angeschafft hat, § 7 Abs. 2 EStG. Bei dauerhafter Wertminde-
rung ist eine Absetzung fur auBergewdhnliche Abnutzung (AfaA) zuldssig, § 7 Abs. 1 Satz
7 EStG.%"" Wenn der entsprechende Grund entféllt, ist eine Zuschreibung geboten.

Far immaterielle Vermdgenswerte mit zeitlich unbegrenzter Nutzungsdauer ist keine AfA
vorzunehmen.®'? Eine Absetzung fiir auBergewdhnliche Abnutzung wird tendenziell abge-
lehnt.®"® Die Teilwertabschreibung ist jedoch zuléssig, § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 EStG.

610 Als Teilwert wird der Betrag definiert, den der Erwerber eines ganzen Betriebs im Rahmen des Gesamt-
kaufpreises flr das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen wiirde, § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG,

o1 Vgl. dazu auch Bieg/KuBmaul/Petersen/Waschbusch/Zwirner (2009), S. 75.
612 BFH-Urteil vom 29.04.2009 (IX R 33/08); BFH-Urteil vom 16.10.2008 (IV R 1/06).
613 Vgl. dazu Moxter (1999), S. 229-231.
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V. Ausgewahlte ImmaterialgUter

1. Patent

Der Erwerber darf selbst geschaffene Patente nach § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB aktivieren.
Ein Patent ist als Vermdgensgegenstand abgrenzbar, weil es die Kriterien der Einzelver-
wertbarkeit erfiillt.*"* Die Ubertragbarkeit ist in § 15 Abs. 1 Satz 2 PatG geregelt. Auch der
Nachweis der Greifbarkeit bereitet bei IP-Rechten i.d.R. keine Schwierigkeiten.®”® Dane-
ben muss eine selbstandige Bewertung méglich sein, d.h. dem Patent muss ein unabhan-
giger, objektivierter Wert zugewiesen werden kdnnen.®’® Die Rechtsprechung erkennt
eine selbstandige Bewertbarkeit allerdings bereits bei Wertschatzungen an.®"’

Nach IFRS muss der Kaufer selbst erstellte Patente ansetzten, wenn sie als immaterielle
Vermdgenswerte abgrenzbar sind. Ein Patent ist identifizierbar, IAS 38.12a, weil es vom
Unternehmen getrennt Gbertragen werden kann. Das Kriterium der Beherrschung, IAS
38.13, ist ebenfalls erfiillt. Das Patentrecht gewahrt dem Inhaber gem. § 9 PatG ein Nut-
zungsrecht und ein Ausschlussrecht gegentber Dritten. Der kinftige wirtschaftliche Nut-
zen kann aus Verkaufserldsen oder Kosteneinsparungen resultieren, IAS 38.47. Der In-
haber fuhrt die kostenpflichtige Registrierung normalerweise nur durch, wenn er einen
wirtschaftlichen Nutzen aus dem Patent ziehen kann. AuBerdem muss der Erwerber die
Herstellungskosten verlésslich ermitteln kénnen.

Nach HGB und IFRS muss der Kaufer alle entgeltlich erworbenen Schutzrechte bilanzie-
ren. Auch die Anschaffung im Rahmen einer Unternehmensakquisition ist ein derivativer
Erwerb.®'® Die erworbenen IP-Rechte sind mit den Anschaffungskosten zu bewerten. Bei
einem Unternehmenserwerb fahrt der Kaufer eine Kaufpreisverteilung durch, bei der er
den beizulegenden Zeitwert bzw. den Fair Value aller ImmaterialgUter ermittelt.

Die Nutzung von Patenten ist durch die amtliche Laufzeit oder durch wirtschaftliche Fakto-
ren begrenzt. Patente sind daher nach HGB und IFRS planmaBig abzuschreiben.

2. Geschmacksmuster

Der Erwerber darf ein selbst geschaffenes Geschmacksmuster gem. § 248 Abs. 2 Satz 1
HGB aktivieren. Es erfullt die Kriterien eines Vermdgensgegenstands, weil es einzeln

6% S0 auch Lutz-Ingold (2005), S. 97.

815 Vgl. van Hall/Kessler in Kessler/Leinen/ Strickmann (2009), S. 147; Moxter (1999), S. 11.
81 Siehe dazu van Hall/Kessler in Kessler/Leinen/ Strickmann (2009), S. 148.

817 Vigl. Moxter (1999), S. 14.

6’8 Siehe Lutz-Ingold (2005), S. 186-187.
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verwertbar ist. Die Ubertragbarkeit ergibt sich aus § 29 Abs. 1 GeschmMG. AuBerdem
l&sst sich ein Geschmacksmuster gesondert erfassen und selbstandig bewerten.

Nach IFRS besteht fir selbst geschaffene Geschmacksmuster eine Aktivierungspflicht,
wenn sie als Vermégenswert abgrenzbar sind. Das Geschmacksmuster ist Uibertragbar.
Als absolutes Recht erflllt es auch das Kriterium der Beherrschung, § 38 Abs. 1 Satz 1
GeschmMG. Die amtliche Registrierung ist als Anzeichen daflir anzusehen, dass der In-
haber einen kunftigen wirtschaftlichen Nutzen erwartet. Wenn der Erwerber die Herstel-
lungskosten verlasslich bestimmen kann, muss er das Geschmacksmuster ansetzen.

Weil die Nutzungsdauer von Geschmacksmustern zeitlich begrenzt ist, muss der Erwer-
ber nach HGB und IFRS eine planméaBige Abschreibung vornehmen.

3. Marke

Flr selbst geschaffene Marken besteht nach § 248 Abs. 2 Satz 2 HGB und IAS 38.63 ein
Aktivierungsverbot. Entgeltlich erworbene Marken muss der Kaufer jedoch bilanzieren,
weil sie als Vermdgensgegenstand einzustufen sind. Das durch Eintragung, Benutzung
oder notorische Bekanntheit begriindete Markenrecht ist gem. § 27 Abs. 1 MarkenG Uber-
tragbar. Die Marke ist zudem vom GoF abgrenzbar und selbstandig bewertbar.

Beim entgeltlichen Erwerb ergibt sich auch nach IFRS eine Ansatzpflicht, IAS 38.21, welil
die Kriterien eines Vermdgenswerts erfillt sind. Eine Marke ist vom Geschafts- oder Fir-
menwert unterscheidbar und somit identifizierbar. AuBerdem gewahrt sie dem Inhaber ein
ausschlieBliches Recht, § 14 Abs. 1, 2 MarkenG. Der kinftige wirtschaftliche Nutzen wird
bei entgeltlichem Erwerb stets als gegeben vermutet, IAS 38.25, 38.33. Eine verlassliche
Bewertung der Anschaffungskosten bereitet ebenfalls keine Probleme, IAS 38.26. In der
Regel kann der Kaufer auch den Fair Value einer Marke, die er zusammen mit einem Un-
ternehmen erwirbt, zuverlassig bestimmen, IAS 38.35.

Ob die Nutzungsdauer einer Marke zeitlich begrenzt ist, ist im Einzelfall zu entscheiden.®'®
Die amtliche Schutzdauer liefert diesbezlglich keinen Anhaltspunkt, weil sie beliebig oft
verlangerbar ist. Insbesondere Produkt- und Sortimentsmarken sind an den Lebenszyklus
der betreffenden Artikel gebunden. Allerdings ist auch bei diesen eine unbegrenzte Nut-
zung méglich.?® Bei Unternehmensmarken ist grundsétzlich nicht von einer Abnutzung
auszugehen. Zeitlich begrenzt nutzbare Marken muss der Erwerber Uber ihre Nutzungs-
dauer planmaBig abschreiben. Unbegrenzt nutzbare Marken unterliegen keinem Wertver-
zehr und dirfen nicht abgeschrieben werden. Bei dauerhafter Wertminderung muss der
Kéaufer nach HGB aber eine auBerplanmaBige Abschreibung vornehmen. Dieser steht ein

819 Vgl. zur Bestimmung der Nutzungsdauer auch Stein/Ortmann (1996), S. 790-791.

%20 Die Sortimentsmarke Nivea gibt es seit 1911. Von einer begrenzten Nutzungsdauer ist nicht auszugehen.
Vgl. zur Geschichte: http.//www.nivea.de/Unser-Unternehmen/beiersdorf/Die-NIVEA-Geschichte.

129



Wertaufholungsgebot gegeniber, falls die Grinde fir die auBerplanmaBige Abschreibung
entfallen. Nach IFRS ist mindestens einmal jahrlich ein sogenannter Impairment-Test
durchzufihren, IAS 38.108, um mdgliche Wertminderungen aufzudecken. Wenn dennoch
ein Ende der Nutzungsdauer absehbar ist, muss der Erwerber eine auBerplanmaBige
Abschreibung vornehmen oder zur planmaBigen Abschreibung tibergehen, IAS 38.109.

4. Domain

Die von der DENIC registrierte Domain ist ein immaterieller Vermbégensgegenstand i.S.d.
§ 266 Abs. 2 Buchst. A | HGB, weil sie ibertragbar und selbstandig bewertbar ist.*' Die
Ubertragbarkeit regelt § 6 der DENIC-Domainbedingungen.®? Weil nur die abstrakte Ver-
auBerbarkeit relevant ist, ist es unproblematisch, dass die Ubertragung nicht direkt son-
dern durch Léschung und Neuregistrierung erfolgt. Eine Domain ist separat bewertbar,
weil sie sowohl bei Ubernahme von einem Dritten als auch bei Neuregistrierung entgelt-
lich erworben wird. Zwar erfolgt die Registrierung beim Zweiterwerb unabhangig von der
Einigung mit dem VerauBerer, jedoch verzichtet dieser nur aufgrund der Kaufpreiszahlung
auf seine Rechte aus dem Registrierungsvertrag.®®® Die Erwerbs- bzw. Registrierungskos-
ten belegen die Werthaltigkeit. Es besteht folglich ein Aktivierungsgebot.®** Ein Ansatz ist
auch nach IFRS geboten, weil die Voraussetzungen eines Vermdgenswerts erflllt sind.
Die Domain kann vom Unternehmen getrennt Ubertragen werden und verleiht dem Inha-
ber eine faktische AusschlieBlichkeitsstellung.®®® Der wirtschaftliche Nutzen kann z.B. in
der Gewinnung von Kunden liegen. Die Anschaffungskosten sind zuverlassig bestimmbar.

Die Zugangsbewertung erfolgt zu Anschaffungskosten. Bei einer Neuregistrierung ist die
erstmalige Registrierungsgebiihr zu aktivieren, beim Zweiterwerb der Kaufpreis.®*®

Fir die Folgebewertung ist entscheidend, ob der Erwerber von einer begrenzten oder
unbegrenzten Nutzungsdauer ausgeht. Die Laufzeit der Domain ist theoretisch unbe-
grenzt, weil die DENIC bei regelmaBiger Gebihrenzahlung die Rechte ungeprift verlan-
gert. Generische Domains®” darf der Kaufer mangels wirtschaftlicher Abnutzung nicht

621 BFH-Urteil vom 19.10.2006 (lll R 6/05), BB 2007, S. 770. Zur Einstufung als immateriellen Vermdgensge-
genstand Ballof (2005), S. 303; Kéhler/Arndt/Fetzer (2008), Rn. 433; Wiibbelsmann (2005), S. 1660.

Fir die Ubertragung von Domains hat sich ein eigener Markt entwickelt. Beispiele fiir Domain-Bdrsen:
www.sedo.de; www.domain-handel.de; www.afternic.com. Vgl. auch Kéhler/Arndt/Fetzer (2008), Rn. 433;
Wibbelsmann (2005), S. 1661.

623 \igl. Wiibbelsmann (2005), S. 1660-1661.
%24 Dazu Wiibbelsmann (2005), S. 1661.
625 Vgl. dazu BFH-Urteil vom 19.10.2006 (Il R 6/05), BB 2007, S. 770.

626 Vgl. zur Zugangsbewertung Kéhler/Arndt/Fetzer (2008), Rn. 434; Ballof (2005), S. 304; BFH-Urteil vom
19.10.2006 (Il R 6/05), BB 2007, S. 771.

%27 Unter einer generischen Domian versteht man eine Domain, bei der die Second-Level-Domain ein gangi-
ger Begriff ist. Beispiele dafiir sind Auto.de, Fluss.de oder Haus.de.

622
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planméaBig abschreiben.?® Teilwertabschreibungen sind aber bei Anderung der Registrie-
rungsbedingungen, technischen Innovationen oder anderen Entwicklungen mdglich.t%
Basiert die Domain auf einem Markennamen, dann richtet sich die Nutzungsdauer nach
der Art der Marke.®® Bei einer Unternehmensmarke geht man i.d.R. von einer unbegrenz-
ten Nutzung aus, wahrend eine Produktmarke an den Lebenszyklus des Artikels gebun-

den ist. Domains mit begrenzter Nutzungsdauer muss der Kaufer planmaBig abschreiben.

5. Know-How

Selbst geschaffenes Know-How darf der Erwerber nach HGB aktivieren, wenn es als
Vermdgensgegenstand klassifizierbar ist.®®' Kenntnisse, die Gegenstand eines gewerbli-
chen Schutzrechts sein kénnen, erflllen die erforderlichen Voraussetzungen flr gewdhn-
lich.®® Nach IFRS besteht in diesem Fall ein Ansatzgebot. Fiir Kundenlisten und ver-
gleichbares Know-How gilt aber gem. § 248 Abs. 2 Satz 2 HGB und IAS 38.63 ein Bilan-
zierungsverbot.®*® Entgeltlich erworbenes Know-How muss der Erwerber nach HGB und
IFRS aktivieren, wenn es als Vermdgensgegenstand bzw. Vermdgenswert abgrenzbar ist.

Die Folgebewertung ist abhangig von der voraussichtlichen Nutzungsdauer. Theoretisch
ist bei andauernder Geheimhaltung eine zeitlich unbegrenzte Nutzung méglich. Aus wirt-
schaftlichen Griinden ergibt sich jedoch meist eine Beschrankung. Nur zeitlich begrenzt
nutzbares Know-How darf der Erwerber nach HGB und IFRS planm&Big abschreiben. Fir
dauerhaft nutzbares Wissen muss er nach IFRS mindestens einmal jahrlich einen Im-
pairment-Test durchfihren, um eine mdégliche Wertminderung aufzudecken. Wenn eine
Begrenzung der Nutzungsdauer absehbar ist, muss der K&ufer entweder eine auBer-
planmaBige Abschreibung vornehmen oder zur planmaBigen Abschreibung Ubergehen.

628 \igl. Wiibbelsmann (2005), 1663; BFH-Urteil vom 19.10.2006 (Ill R 6/05), BB 2007, S. 771.

%29 F{ir Beispiele dazu siehe Wiibbelsmann (2006), S. 1663; BFH-Urteil vom 19.10.2006 (Il R 6/05), BB 2007,
S. 771. Eine Teilwertabschreibung ist It. BFH-Urteil z.B. bei zivilrechtlicher Untersagung der Nutzung des
Domain-Namens mdglich.

830 Vgl. zur Konnexitat zwischen Marke und Domain Wibbelsmann (2005), S. 1663-1664.
631 Siehe zur Aktivierung einer ungeschitzten Erfindung Lutz-Ingold (2005), S. 191-194.

62 vgl. zur Einstufung von Know-How als Vermdgensgegenstand Ann/Kuck in Ann/Loschelder/Grosch
(2010), Kapitel 9 Rn. 34.

%3 |In Ausnahmefallen ist eine Aktivierung aber moglich, wenn das Unternehmen die Kontrolle Gber die Kun-
denbeziehungen nachweisen kann. Vgl. dazu auch Fn. 581.
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VI. Ergebnis

Bei einer Unternehmenstransaktion ist die externe Rechnungslegung fir den VerauBerer
nebensé&chlich. Bilanzierungsfragen betreffen hauptsachlich den Erwerber. Welche Mdg-
lichkeiten und Verpflichtungen sich bei der Bilanzierung von Immaterialgttern ergeben,
hangt von den angewandten Vorschriften und der Transaktionsstruktur ab.

Grundsatzlich ist fur deutsche Unternehmen das Handelsrecht maBgeblich. Bérsennotier-
te Unternehmen sind seit 2005 allerdings zur Anwendung der IFRS verpflichtet.®® Der
wesentliche Unterschied zwischen HGB und IFRS liegt in der bilanziellen Behandlung
selbst erstellter Immaterialglter. Fur diese gilt nach HGB ein Aktivierungswahlrecht, wah-
rend sie nach IFRS angesetzt werden miissen. Im Ubrigen folgen HGB und IFRS aber
Uberwiegend gleichen Ansatzen. Selbst erstellte Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kun-
denlisten und &hnliche Werte dirfen nicht aktiviert werden. Entgeltlich erworbene Immate-
rialgiter muss der Erwerber bilanzieren, wenn die Voraussetzungen eines Vermdgensge-
genstands bzw. Vermdgenswerts erfillt sind.

Far die bilanzielle Behandlung ist auBerdem die Transaktionsstruktur entscheidend. Im-
materialgUter, die der Kaufer separat oder im Rahmen einer Unternehmensakquisition
erwirbt, muss er nach HGB und IFRS bilanzieren. Wenn der Erwerber einen Unterneh-
mensanteil aktiviert, &ndert sich die Bilanz des Zielunternehmens nicht. Fir selbst erstellte
Immaterialgiiter gilt nach HGB ein Aktivierungswahlrecht.®® Nach IFRS miissen immate-
rielle Vermbgenswerte bereits aktiviert sein.

834 Nicht-borsennotierte Unternehmen kénnen ihren Konzernabschluss entweder nach HGB oder IFRS erstel-

len. Vgl. zur Anwendung der IFRS in Deutschland Schultz (2011), S. 119-120.

835 Allerdings nur, wenn mit der Entwicklung in einem nach 31.12.2009 beginnenden Geschéftsjahr begonnen
wurde.
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A. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse

l. Schutz

Der Schutz Geistigen Eigentums liegt vorrangig im Interesse des VerauBerers und ist fir
diesen besonders zu Beginn der Transaktion wichtig, weil er sich Uber die Absichten des
Interessenten nicht sicher sein kann. Neben den gesetzlichen Regelungen, die gréBten-
teils auf der nachtraglichen Haftungsandrohung bei Missbrauchshandlungen basieren,
kann der Verkaufer privatautonome SchutzmaBnahmen ergreifen. Diese entfalten durch
Einschrankung der Datenweitergabe eine Praventivwirkung. Dadurch wird allerdings auch
die Aufklarung des Interessenten limitiert. Der VerauBerer muss daher zwischen seinem
Geheimhaltungsinteresse und dem Auskunftsinteresse des Erwerbers abwéagen. Dabei
sollte er beachten, dass weder die gesetzlichen Regelungen noch die privatautonomen
MaBnahmen den Missbrauch offengelegter Daten komplett verhindern kénnen.

1. Uberpriifung

Die Uberpriifung der Schutzrechte ist vor allem fiir den Erwerber wichtig. Neben den for-
malen Aspekten, die er bei den amtlichen Rechten mithilfe eines Registerauszugs ermit-
teln kann, muss er sich vor allem Uber Inhaberschaft, Bestandskraft und Belastungen in-
formieren. Je nach Umfang des Portfolios und des zur Verfiigung stehenden Zeitrahmens
ist eine umfangreiche Analyse aber nicht immer mdglich. In einem Bieterverfahren gibt der
VerauBerer modglicherweise nur wenige Informationen weiter. Aber auch ihm sind nicht
unbedingt alle Umsténde bekannt. Einen Versto3 gegen fremde Rechte bemerkt er in der
Regel erst, wenn der Verletzte Anspriiche geltend macht. Der Erwerber kann sich jedoch
bestimmte Sachverhalte vom Verkaufer garantieren lassen.

[I. Planung

Die Planung betrifft hauptsachlich den Erwerber. Eine frihzeitige Organisation des IP-
Portfolios ist vor allem flr den strategischen Investor wichtig, um nach Abschluss der
Transaktion sofort mit der Integration beginnen zu kénnen. Nachdem der K&ufer die funk-
tionale und finanzielle Bedeutung jedes Immaterialguts ermittelt hat, kann er tber die zu-
kinftige Verwertung entscheiden. Er hat die Mdglichkeit, das Schutzrecht selbst zu nut-
zen, es zu lizenzieren oder zu verkaufen. Wenn eine weitere Verwertung nicht sinnvoll
erscheint, kann er das Recht verfallen lassen. Der Erwerber sollte aber nicht nur die Im-
materialgUter des Zielunternehmens bertcksichtigen, sondern auch Nutzungsbefugnisse
an Rechten Dritter. Die Planung wird jedoch haufig durch den engen Zeitrahmen und die
eingeschrankte Informationsweitergabe durch den VerduBerer erschwert.
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V. Bewertung

Der Erwerber und der VerdauBerer wollen das Unternehmen zur Kaufpreisfindung bewer-
ten. Normalerweise verwenden sie dazu ein DCF-Verfahren, das alle materiellen und im-
materiellen Glter in den zuklnftigen Cash-Flows berlcksichtigt. ImmaterialgUter sind nur
dann einzeln zu bewerten, wenn sie nicht betriebsnotwendig sind. Das ist z.B. der Fall,
wenn der Inhaber ausschlieBliche Lizenzen vergeben hat, sich zuklnftige Ertrdge nicht
sicher bestimmen lassen oder das Schutzrecht eine strategische Funktion erfillt. Nach
Abschluss der Transaktion muss der Erwerber jedoch — z.B. fir die externe Rechnungsle-
gung — eine Einzelbewertung durchfihren. Die Auswahl der Bewertungsmethode hangt
dabei vom Bewertungsobjekt, vom Bewertungsgrund, von den verfligbaren Informationen
und ggf. von gesetzlichen Vorschriften ab. Fir interne Zwecke sind die einkommensorien-
tierten Ansatze zu bevorzugen, weil sie das zukilinftige Potenzial berticksichtigen.

V. Ubertragung

Wenn das ganze Unternehmen verduBert wird, liegt die Ubertragung aller Rechte und
Nutzungsbefugnisse im Interesse der Parteien. Der Erwerber méchte das Unternehmen
unbeeintrachtigt weiterfihren kénnen, wahrend der VerduBerer die wirtschaftliche Leis-
tungsfahigkeit gewahrleisten will. Ob eine EinzelUbertragung notwendig ist, hdngt von der
rechtlichen Struktur der Transaktion ab. Eine umfassende Auflistung aller Rechte ist ins-
besondere beim Asset Deal erforderlich. Aber auch beim Share Deal kann eine separate
Ubertragung nétig sein, wenn Rechte nicht auf das Unternehmen sondern auf einzelne
Personen eingetragen sind. Die Parteien sollten aber nicht nur die Immaterialglter des
Zielunternehmens berUcksichtigen, sondern auch Nutzungsbefugnisse an Rechten Diritter,
die der Erwerber eventuell weiterfiihren méchte.

VI. Haftung

Die Haftung ist fur beide Parteien von Bedeutung. Der Erwerber mochte, dass der Verau-
Berer fur seine Inhaberschaft, die Bestandskraft und die Mangelfreiheit der Rechte haftet.
Dieser will nach der Ubertragung jedoch nicht fiir den Bestand und fiir nachtréaglich auftre-
tende Mangel einstehen. Wenn Immaterialgtter mit einem Unternehmen verduBert wer-
den, ist die Haftung im Kontext der Transaktion zu betrachten. Es besteht allerdings keine
Einigkeit dartber, ob nur Unternehmensmangel oder auch Méangel an Einzelgegenstan-
den eine Haftung auslésen. Der Mangel an einem einzelnen Gegenstand kann sich aber
als Unternehmensmangel auswirken, wenn er das ganze Unternehmen beeintrachtigt. Bei
Immaterialgdtern ist dartber im Einzelfall zu entscheiden. Um Unklarheiten zu vermeiden,
treffen die Parteien in der Praxis umfangreiche Garantievereinbarungen. Der Verk&ufer
haftet jedoch nicht fir Méangel, die dem Kaufer bei Vertragsschluss bekannt sind.

134



VII. Bilanzierung

Die Bilanzierung von ImmaterialgUtern ist normalerweise nur fir den Erwerber relevant.
Die Aktivierungsmadglichkeiten und -pflichten hdngen von den angewandten Rechnungs-
legungsvorschriften und der Transaktionsstruktur ab. Grundsatzlich ist fir deutsche Un-
ternehmen das HGB maBgeblich. Bérsennotierte Unternehmen muissen allerdings nach
IFRS bilanzieren. Der wesentliche Unterschied zwischen HGB und IFRS liegt in der Be-
handlung selbst erstellter Immaterialglter. Fir diese besteht nach HGB ein Aktivierungs-
wahlrecht, wahrend der Erwerber sie nach IFRS aktivieren muss. Ansonsten folgen beide
Regelwerke Uberwiegend gleichen Ansatzen. Entgeltlich erworbene Immaterialglter sind
zu aktivieren, wenn sie die Voraussetzungen eines Vermdgensgegenstands bzw. Verméo-
genswerts erfillen. Selbst erstellte Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten und
ahnliche Werte darf der Kaufer nicht aktivieren. Fir die bilanzielle Behandlung ist auBer-
dem die Transaktionsstruktur entscheidend. Beim separaten Erwerb oder bei einer Unter-
nehmenstransaktion besteht nach HGB und IFRS eine Aktivierungspflicht. Wenn der Er-
werber einen Anteil bilanziert, andert sich die Bilanz des Zielunternehmens nicht.
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B. Fazit

Geistiges Eigentum hat haufig eine groBe Bedeutung bei Unternehmenserwerb und Un-
ternehmensverduBerung, weil es Ausldser der Transaktion sein kann. Priifung und Uber-
tragung stellen aber méglicherweise auch ein wesentliches Hemmnis dar. Gerade zu Be-
ginn des Prozesses haben Erwerber und VerauBerer einen sehr unterschiedlichen Kennt-
nisstand Uber das Geistige Eigentum der Zielgesellschaft. Wahrend der potenzielle Kaufer
eine detaillierte Offenlegung wiinscht, um den Wert des Unternehmens zu bestimmen und
die Integration zu planen, ist der VerauBerer an einem gréBtméglichen Schutz geheimen
Wissens interessiert und will daher méglichst wenig Informationen herausgeben.

Da das Geistige Eigentum ein wesentlicher Werttreiber sein kann, ist eine Uberbriickung
der Informationsdifferenz bei gleichzeitigem Schutz vor Missbrauch von essenzieller Be-
deutung. In prozessualer Hinsicht muss der Erwerber im Verhandlungsverlauf zunehmend
Zeugnis seiner Ernsthaftigkeit ablegen, u.a. durch Unterzeichnung einer Absichtserkla-
rung und durch die Tatigung von Investitionen in eine Due Diligence. Der VerauBerer
muss im Gegenzug Einblick in vertrauliche Unterlagen gewéhren. Nach der Ubertragung
bestehen Differenzen hinsichtlich der Interessenslage von Erwerber und VerauBerer, weil
Haftungsthemen eine wirtschaftlich bedeutende Dimension annehmen kénnen.

Ein aktuelles Beispiel verdeutlicht die Bedeutung von Geistigem Eigentum bei einem Un-
ternehmenserwerb. Der Softwarehersteller SAP wurde 2010 dazu verurteilt, seinem US-
Konkurrenten Oracle 1,3 Milliarden US$ Schadensersatz wegen einer Urheberrechtsver-
letzung zahlen, weil die 2005 von SAP erworbene Software-Wartungsfirma TomorrowNow
Unternehmensdaten von Oracle gestohlen hat.®®* Inwiefern die SAP-Fiihrung von den
Vorgangen bei TomorrowNow wusste ist unklar. 2011 hat ein US-Gericht die H6he des
Schadensersatzes auf 272 Millionen US$ herabgesetzt.**” Oracle kiindigte daraufhin je-
doch an, den vollen Umfang des Schadensersatzes einzutreiben. Neben dem finanziellen
Schaden entsteht SAP durch den Rechtsstreit aber vor allem ein enormer Imageverlust.

Bei der Betrachtung des Geistigen Eigentums missen die Parteien somit sehr viel Wert
auf die Detailarbeit legen. Um eine sorgféltige Planung vornehmen zu kdénnen, sind die
Immaterialgiter wahrend des Transaktionsprozesses unabhdngig von der gewahlten
Transaktionsart separat zu prifen, zu planen und zu bewerten. Gerade eine Bewertung ist
isoliert aber haufig sehr schwierig, weil stets die Bewertung des Unternehmens und des-

%% Siehe dazu z.B. Computerwoche (24.11.2010), SAP muss Oracle $1,3 Mrd. zahlen; Computerwoche
(16.11.2010), Bill McDermott entschuldigt sich vor Gericht bei Oracle; FTD (25.11.2010), Milliardenstrafe:
Programmierte Blamage fiir SAP.

87 vgl. FTD (01.09.2011), SAP entgeht Milliardenstrafe fir Softwareklau; Sueddeutsche.de (01.09.2011),
Richterin hebt Milliardenstrafe fir SAP auf.
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sen Ertragskraft im Ganzen im Vordergrund steht und sich der wertbeeinflussende Anteil
einzelner Immaterialgiiter quantitativ schwer erfassen lasst. Die Themen Ubertragung,
Haftung und Bilanzierung sind hingegen immer im Kontext der Transaktion zu betrachten
und hangen von der rechtlichen Struktur der Ubernahme ab. Bei einem Unternehmenser-
werb im Ganzen stellt sich die Ubertragung von Immaterialgiitern und Nutzungsrechten
verhéltnismaBig unproblematisch dar. Bei der Ubertragung und Bilanzierung einzelner
Vermoégensgegenstande (Asset Deal), sind hingegen umfassende Bestimmungen hin-
sichtlich der Ubertragbarkeit und des Bilanzansatzes zu beachten. Ein besonderes Au-
genmerk sollte der Erwerber in diesem Zusammenhang auch auf eventuell entgegenste-
hende Rechte Dritter legen, weil sie ein hohes wirtschaftliches Risiko bedeuten kénnen.
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Anhang 1: Due Diligence Checkliste

Inhaltsverzeichnis

oNOoO OO =

2.2

2.3

3.2

4.2

Produkte

Markt und Wettbewerb

Kunden

Strategisches Konzept Marketing/Vertrieb
Marketing / Vertrieb

Umsatzplanung

Beschaffungs- und Einkaufskonzept
Fertigung

Arbeitsvorbereitung (Planung/Steuerung)
Qualitatswesen

Ressourcen (Technische Ausstattung)
Forschung und Entwicklung
Schutzrechte

Produkte

Durchschnittlicher Anteil kundenspezifischer Losungen im Vergleich zu Standardprodukten

Welche technischen Entwicklungspotentiale bestehen?
Welche Substitutionsgefahren bestehen?

Markt und Wettbewerb

Marktdarstellung und -abgrenzung
- Markteintritts- und -austrittskriterien

- Ist der Markt durch einen hohen Innovationsgrad gekennzeichnet bzw. ist der Technolo-

gieabstand in vertretbarer Zeit aufholbar?
- Handelsstrukturen, Vertriebskanale
- Darstellung wesentlicher Erfolgsfaktoren
Wettbewerberstruktur

- Welche Strategien verfolgen die Wettbewerber? Welche Entwicklungen werden ver-

folgt?
Trends im Markt
- Entwicklungen bei der Technologie
- Trends in Blick auf Substitutionsprodukte

Kunden
Kundenstruktur

- Aufstellung der Umsétze mit den wichtigsten Kunden (80%) in den letzten 5 Jahren
- Umsatzanteil mit langfristigen Kunden und deren Trend

- Nennung der wichtigsten Kunden in den verschiedenen Produktgruppen

- Von welchen Kunden ist das Unternehmen abh&ngig?

Dauer der Zusammenarbeit mit den wichtigen Kunden

Strategisches Konzept Marketing/Vertrieb

Darstellung der strategischen Planung:

- Entwicklungstendenzen (sind Investitionen in neue Produktprogramme geflossen)
Potenzialanalyse / Kostenanalyse

- technische Entwicklungspotentiale

- Analyse der Einkaufspotenziale

- Analyse der Fertigungskostenpotenziale

138



5.2

5.3

5.4

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1
8.2

Marketing / Vertrieb

Vertriebsorganisation

- Organigramm

- Darstellung Aufbau / Ausgestaltung der Vertriebsorganisation

- Einschatzung Fahigkeiten der Mitarbeiter / Fiihrungskréfte

Prozesse

- Flussdiagramme

- Darstellung des Prozesses der Auftragsabwicklung

Vertriebskanale

- Darstellung der genutzten Vertriebskanéle:
o Niederlassungen Ausland (Kiindigungsméglichkeiten der Vertrage ?)
o Handelsvertreter ?
o Partner / Kooperationen

Darstellung des Marketingkonzepts: Ziele, MaBnahmen, Termine und Budget

Umsatzplanung

Beschaffungs- und Einkaufskonzept

Organisation

- Organisatorische Einbindung der Einkaufsabteilung ins Management
- Organigramm und GréBe der Abteilung

- Ausbildung und Qualifikation der Mitarbeiter + Altersstruktur

- Struktur des Einkaufs (Trennung in Einkaufsbereiche, zentral/dezentral)
- Prozesse / Workflow

Ist eine Einkaufspotentialanalyse (Einkaufsmacht) durchgefiihrt worden?
Lieferanten und Lieferantenstruktur

- Anzahl der aktiven Lieferanten

- Struktur des Beschaffungsmarktes (Mono-, Oligo-, Polypol)

- Expertise der Lieferanten (Entwickler vs. Lohnfertiger)

- Angaben zu Schliissellieferanten

- Angaben zu direkten Konkurrenten unter den Lieferanten

- Existenz einer Lieferantendatenbank

Vertragssituation

- Rahmenvertrage (Preise, Liefertermine etc.)

- Geheimhaltungsvereinbarungen

- Partnerschaften mit Lieferanten (Entwicklung, Produktion)

Risiken

- Single Sourcing

- Finanzielle Analyse der Lieferanten / Bonitat (drohende Insolvenzen etc.)
- Vorhandensein eines Risikomanagements

Kommerzielle Aspekte / Preise

- Langfristigkeit der Preisbindung

- Verfolgung der Einkaufspreise mit zugehérigen Rohstoffindizes

- Zahlungsbedingungen mit Lieferanten

Logistik

- Einsatz Kanban und Konsignationslager mit Lieferanten

- Lieferperformance (ppm) der Lieferanten

Fertigung

Darstellung des Fertigungskonzeptes: Ziele, MaBnahmen, Termine und Budget
Ist die vorgesehene Eigenfertigung giinstiger als Fremdbezug?

- unter Kostengesichtspunkten

- Qualitatsaspekten

- Flexibilitat
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8.3

8.4

9.2

9.3

9.4

10
10.1

10.2
10.3
10.4

10.5

11

12
12.1

12.2
12.3
12.4

- Schlisseltechnologien

- Kernféahigkeiten/-kompetenzen

- Beschaffungsaspekten

- Lieferterminen

Beurteilung von Fertigungsdurchlauf und -logistik hinsichtlich der Anforderungen:

- Fertigungslayout/Fertigungsfluss

- innerbetrieblicher Transport

- Lagerwirtschaft

- Durchlaufzeit

Sonstiges

- Angaben zum System zur Unterstiitzung von Fertigungssteuerung und Arbeitsvorberei-
tung etc.

- Angaben zu Existenz und Aufbau eines Produktionssystems

- Auflistung der Kernprozesse

Arbeitsvorbereitung (Planung/Steuerung)
Steuerung

- durchschnittliche Anzahl Arbeitsvorgange (AVO) im Bestand
- durchschnittliche Durchlaufzeit je AVO

- Steuerung der Fertigung/der Montage
Arbeitsplanung

- Anzahl AVO's/Arbeitsplan

- Ablaufplanung/Fertigung

Zeitwirtschaft

- Datenermittlungsmethoden
Materialwirtschaft

- Dispositionsverfahren

- Bestellverfahren

- Lagerhaltung

- Bestandsfiihrung

Qualitatswesen

Existiert ein lizensiertes oder zertifiziertes Qualitatssicherungshandbuch (DIN ISO 9000-
9004)

Qualitdtsmanagement in der Entwicklung

Qualitatsmanagement in Fertigung und Montage

Prifausfiihrung: Organisationsprinzip (Wareneingangsprifung; Zwischen/Endprifung in
Fertigung und Montage)

Sonstiges

- Existiert ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)?

- Existiert ein zertifiziertes Arbeitsschutzmanagement System (BG)? (Aktivitdten?)

Ressourcen (Technische Ausstattung)

Forschung und Entwicklung

Wie verteilen sich die Entwicklungskosten des vergangenen Geschaftsjahres auf
- kundenspezifische Anpassungen / Projektgeschaft

- Kataloggeschéaft

- Laborleistungen /Versuchsfeld

- Fremdleistungen

- Grundlagenforschung

Hohe der Entwicklungskosten (Budget) in € und % vom Umsatz
Angaben zum Standardisierungsgrad und zur Typisierung der Produkte
Hilfsmittel

- Klassifizierungssystem

- Wiederholteilekatalog
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- Baukastenkonstruktion
12.5 Anteile Neu-, Varianten-, Ahnlichkeitskonstruktion
12.6 Gesamtbestand an Teilen
12.7 Durchschnittliche Anzahl neuer Teile/Jahr
12.8 Validierung
- Versuchseinrichtungen
- Validierungs-Tools
- externe Partner
12.9 Welche neuen Projekte sind angedacht und sollen mittelfristig zum Umsatzwachstum bei-
tragen?
12.10 Da?stellung des Entwicklungsprozesses
12.11 Darstellung des Projektmanagements
12.12 Wie ist der Stand der wesentlichen Forschungs- und Entwicklungsprojekte?
12.13 Welche Innovationen wurden in den letzten 3 Jahren in den Markt gebracht
12.14 Wo existieren Kooperationen und Abhangigkeiten in der Entwicklung mit Dritten, wie ist die
vertragliche Gestaltung?
- Zusammenarbeit mit Hochschulen, Projekte?
12.15 Kennzahlen in der Entwicklung
- Durchlaufzeit der Bemusterungen
- Wie viele Anfragen fihren zum Serienanlauf
- Umsatzanteil der Neuprojekte < 3 Jahre
- Erfolgsquote Qualitat, Kosten, Termine
12.16 Liste der von der Gesellschaft genutzten Entwicklungssoftware unter Angabe von:
- dem Lizenzgeber,
- dem Inhalt bzw. dem Umfang der Lizenz,
- den Kosten,
- der Vertragsdauer,
- des Verlangerungszeitpunktes.
12.17 Sonstige eingesetzte Entwicklungs-Tools
- Simulations-Tools
- CAD-Systeme
- Berechnungs-Tools
- Systematik (QFD, FMEA)
12.18 Ist das entsprechende Personal fiir neue Technologien verfligbar?

12.19 Darstellung der Entwicklungskapazitaten (Anzahl Mitarbeiter und Altersstruktur), Organi-
gramm

13 Schutzrechte

13.1 Liste aller Namen und Bezeichnungen der Produkte der Gesellschaft
13.2 Patente und Patentanmeldungen der Gesellschaft, unter Angabe von:
- dem Erfinder,
- dem Inhaber,
- dem Zeitpunkt der Erteilung,
- der Registrierungsbehdérde,
- der Nummer,
- dem Ablauf der Schutzfrist.
13.3  Bei von Dritten erworbenen Patenten, die Unterlagen (iber den Erwerb und die Ubertra-
gung
sowie den Nachweis der Eintragung der Ubertragung.
13.4 Beschreibung der Patenpflege, insbesondere Zahlung der Gebdihren, Félligkeitstiberwa-
chung.
13.5 Arbei?nehmererfindungen, unter Angabe von:
- einer kurzen Beschreibung der Erfindung,
- dem Erfinder,
- des Nachweises der Inanspruchnahme oder Freigabe,
- der Vergitungsabrede und —zahlung
13.6  Gebrauchsmuster und Gebrauchsmusteranmeldungen der Gesellschaft, unter Angabe
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13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17

13.18
13.19

13.20

13.21
13.22

13.23

von:
- dem Erfinder,

- dem Inhaber,

- dem Zeitpunkt der Erteilung,

- der Registrierungsbehérde,

- der Nummern,

- dem Ablauf der Schutzfrist

Bei von Dritten erworbenen Gebrauchsmustern, die Unterlagen Gber den Erwerb und die
Ubertragung )

sowie den Nachweis der Eintragung der Ubertragung.

Beschreibung der Gebrauchsmusterpflege, insbesondere Zahlung der Gebiihren, Féllig-
keitsiberwachung.

Marken (Marken, geschéftliche Bezeichnungen und geographische Herkunftsangaben)
und Markenanmeldungen

der Gesellschaft unter Angabe von:

- dem Inhaber,

- den Waren und Dienstleistungen, fir die Schutz bewilligt wurde,

- dem Datum der Anmeldung und Eintragung,

- der Registrierungsbehérde,

- der Nummer,

- dem Ablauf der Schutzfrist.

Bei von Dritten erworbenen Marken, die Unterlagen (iber den Erwerb und die Ubertragung
sowie den Nachweis der Eintragung der Ubertragung.

Beschreibung der Markenpflege, insbesondere Zahlung der Gebiihren, Falligkeitsiiberwa-
chung.

Geschmacksmuster und Geschmacksmusteranmeldungen der Gesellschatft.
Urheberrechte der Gesellschaft (sowie feststellbar oder eingetragen).
Halbleiterschutzrechte der Gesellschaft.

Sortenschutzrechte der Gesellschaft.

Know-How der Gesellschaft (Inhaber, Beschreibung, Schutz).

Alle Lizenzvertrage Uber an Dritte gewahrte Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten und
Know-How.

Alle Lizenzvertrage tber von der Gesellschaft genutzte gewerbliche Schutzrechte Dritter.
Aufstellung von Widerspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren hinsichtlich der erteilten bzw.
angemeldeten gewerblichen Schutzrechte.

Beschreibung aller anhangiger Verletzungsverfahren in Bezug auf die Verletzung eigener
gewerblicher Schutzrechte durch Dritte

bzw. die Verletzung fremder gewerblicher Schutzrechte durch die Gesellschaft.

Angaben Uber Pfandung und Verpfandung von gewerblichen Schutzrechten.
Auslandische und internationale gewerbliche Schutzrechte oder Registrierungen oder ahn-
liche Rechte.

Darstellung der Sicherheitsvorkehrungen betreffend Betriebsgeheimnisse und Erfindun-
gen.
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