
M&A-Forum

Modul 6:

Kartellrecht und IP/IT

München, 6. Dezember 2016



Kartellrecht
Vorbereitung der Transaktion

Due Diligence

Regelungen im Kaufvertrag

Verhalten zwischen Signing und Closing

IP - IT
Vorfragen der Transaktion

Schutzrichtung im M&A-Prozess

Überblick Intellectual Property

Prüfung vorhandener IP: intern

Absicherung der IP: nach außen

Überblick IT im M&A-Prozess

Hardware & Software im M&A-Prozess

Compliance & Datenschutz im M&A-Prozess

Überblick



Vorfragen:
Art der Transaktion? 
Wen beraten wir?



Vorfrage im M&A-Prozess
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Share Deal oder Asset Deal

• Bestehen behördliche oder gesellschaftsrechtliche 
Zustimmungserfordernisse?

• Sind alle Rechte frei verfügbar oder mit Rechten Dritter belastet?
• z.B. Sicherungsübereignungen, Verpfändungen, Miturheberrechte, 

Mitpatentrechte
• Change of Control-Klauseln insgesamt oder in einzelnen Verträgen (wie z.B. 

Lizenzverträgen)
• Stellt IP / IT ggf. wesentlichen Teil des Unternehmens dar und führt dies zu 

Folgeproblemen wie § 613a BGB oder kartellrechtlichen Problemen?



Schutzrichtung im M&A-Prozess
Vorfrage: Wen berate ich ? Was untersuche ich?
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Absicherung Verkäuferinteressen

• Stehen IP/IT auch weiterhin zur Verfügung?
• Kann IP auf Dritte übertragen werden?
• Fallen künftig Lizenzgebühren an, die bislang nicht erhoben wurden?
• Werden Garantien/Gewährleistungen für die Freiheit von Rechten Dritter 

verlangt? Für welche Länder / welchen Zeitraum?
• Ab wann werden Kosten für z.B. Verlängerungen von Schutzrechten 

übernommen?



Schutzrichtung im M&A-Prozess
Vorfrage: Wen berate ich ? Was untersuche ich?

6

Absicherung Käuferinteressen

• Ist die IP/IT bestandssicher und gibt es dafür Garantien?
• Sind Streitigkeiten zu erwarten?
• Gibt es eventuell „Mit-...-Rechte“ an IP?
• Sind alle Rechte ausreichend dimensioniert und erlauben den Betrieb und 

eine Erweiterung des Geschäftsmodells / Business Plans?
• Kann die IP auch aus dem Unternehmen herausgelöst werden?



IP im M&A-Prozess



Intellectual Property

Was alles ist IP



Intellectual Property - Schutzrechte
Eintragungsfähige Schutzrechte

• Patente

• Marken 
• Geschäftliche Bezeichnungen
• Geographische Herkunftsangaben
• Design (ehemaliges Geschmacksmuster)
• Domains
• Arbeitnehmererfindungen

Nicht eintragungsfähige Schutzrechte
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• Urheberrechte, wie z.B.
• Rechte an Texten
• Architektur
• Fotos / Filme
• Zeichnungen / Skizzen, Tabellen
• Datenbanken
• Software
• Know-how und Erfahrungen



Prüfung vorhandener IP: Intern
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Absicherung der IP im Unternehmen selbst

• Gibt es ein generelles Schutzkonzept im Unternehmen? z.B. wann, wo und 
wie werden Domains / Marken / Patente angemeldet?

• Sind eintragungsfähige Schutzrechte eingetragen?
• Wo sind Schutzrechte eingetragen?
• Welche Laufzeiten haben die Schutzrechte?
• Stehen Verlängerungen an, kann überhaupt noch verlängert werden, welche 

Kosten entstehen?
• Sind Angriffe auf die IP bekannt, z.B. Löschungsklagen? Bestehende 

Streitigkeiten?
• Inhaltlicher Schutzumfang: bestehen Abgrenzungsvereinbarungen?
• IP im Konzern: formelle oder wirtschaftliche Inhaberschaft?
• Wurden Lizenzen an Dritte erteilt? -> Gibt es Change of Control-Klauseln?
• Sind angezeigte Arbeitnehmererfindungen in Anspruch genommen worden 

oder besteht das Risiko, dass der AN sie selbst anmeldet? Kosten?
• Erfindungen von Organen der Gesellschaft (GF), was sehen die Verträge hier 

vor? Dingliche Übertragung oder nur schuldrechtlicher Anspruch?
• Sehen Verträge mit Mitarbeitern wirksame Know-how-Schutzregelungen vor?



Prüfung vorhandener IP: Extern
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Absicherung der IP des Unternehmens nach außen

• Sind Verletzungen der eigenen Schutzrechte durch Dritte bekannt (z.B. 
Lizenzverstöße, Markenverletzungen)?

• Wie ist sichergestellt, dass Verletzungen überhaupt bekannt werden? Wenn 
Nein: Risiko der Verwässerung des Schutzrechtes.

• Wie wird gegen derartige Verletzungen vorgegangen?
• Wird gegen verwechslungsfähige Drittrechte vorgegangen? 

Vertipperdomains? www.mercdes.de www.tschibo.de
• Beinhalten Lizenzverträge mit Dritten wirksame 

Vertragsstrafenvereinbarungen und Schadensersatzregelungen?
• Ist sichergestellt, dass Vertragspartner (z.B. Lizenznehmer, Agenten) die 

Schutzrechte zu beachten haben und nicht eigene – entgegenstehende –
Schutzrechte anmelden? z.B. ähnliche Marken, ähnliche Domains.

• Gibt es F&E-Verträge, bei denen Dritten IP des Unternehmens zur 
Verfügung gestellt wird und eventuell gemeinsame Entwicklungen / IP 
entstehen könnten? Wie ist die Anmeldung etwaiger Schutzrechte 
geregelt?

• Bestehen mit Dritten wirksame Vertraulichkeitsvereinbarungen mit 
Vertragsstrafenregelungen?



IT im M&A-Prozess



IT im Unternehmen
Hardware

• Server
• Infrastruktur
• Arbeitsplatzrechner
• Mobile Arbeitsplätze
• Externe Anbieter (z.B. RZ-Verträge)
• Kauf-/ Miet-/ Leasingverträge
• Wartungsverträge
• Serviceverträge
• Für alle Verträge: 

Gibt es Zustimmungserfordernisse?
Ist die Übertragbarkeit sichergestellt?

Software
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• Lizenzsoftware und Lizenzumfang: ist eine 
Übertragung überhaupt möglich?

• Eigenentwickelte Software + Rechte daran
• Einsatz von Open Source im Unternehmen
• Einsatz von Open Source in Eigensoftware
• Rechte an Datenbanken
• Laufende Softwareprojekte und Risiken 

daraus
• Aktualität der Softwareprodukte
• Bestehende Pflegeverträge und SLAs
• Cloud-Dienste und SaaS
• Webauftritt und Rechte daran
• B2B + B2C – Dienste
• Quellcodehinterlegungsvereinbarungen



IT im Unternehmen: Compliance
Mitarbeiter

• Richtlinien für IT-Nutzung

• Privatnutzung von IT + E-Mail
• Mobile Nutzung von IT
• Transport von vertraulichen Informationen 

auf mobilen Geräten?
• Einwilligungserklärung bei 

personenbezogenen Daten
• Einwilligungen z.B. bei Verwendung von 

Mitarbeiterfotos
• Regelungen für IT von Mitarbeitern nach 

deren Ausscheiden aus dem 
Unternehmen? Übergabe von Daten, 
Archivierungs-/Löschungskonzepte?

Datenschutz + Datensicherheit
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• Existiert eine Risikoanalyse für Angriffspotentiale?
• Gibt es regelmäßige Abwehrtrainings?
• Welche Sicherheitsmaßnahmen hat das 

Unternehmen getroffen?
• Verschlüsselungskonzepte?
• Gibt es ein Datenschutzmanual?
• Gibt es einen internen Datenschutzbeauftragten?
• Bestehen sektorspezifische

Datenschutzanforderungen? 
• Bestehen Auftragsdatenverarbeitungs-

vereinbarungen?
• Werden die Anforderungen der Datenschutz-

Grundverordnung bereits umgesetzt?
• Gibt es besondere Sicherheitsanforderungen wie 

z.B. IT-Sicherheitsgesetz und KritisVO, z.B. 
Unternehmen Lebensmittelbranche
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Alle Bereiche sind
Risikofaktoren für die 
Fortführung des 
Unternehmens und 
können erhebliche
Kosten auslösen. Sie
müssen im Kaufvertrag
berücksichtigt werden.
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Referent



Porträt Dr. Axel Czarnetzki, LL.M.
Partner | Rechtsanwalt | Fachanwalt für Informationstechnologierecht
FOM-zertifizierter Data Protection Risk Manager
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Tätigkeitsschwerpunkte

IP/IT, Datenschutz & Outsourcing

Branchen

IT und Telekommunikation

Fremdsprachen

Englisch

Ausbildung / Berufliche Laufbahn

Universitäten Saarbrücken (LL.M.) Freiburg, München, Innsbruck (Dr. iur. 1994)

Mitgliedschaften

Deutscher Anwaltverein e.V. (DAV) und Münchener Anwaltverein e.V. (MAV)

davit Arbeitsgemeinschaft IT-Recht im DAV

DGRI Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik

Münchner Fachanwaltstag für IT-Recht e.V.

Beratungsschwerpunkte

Projektvertragsgestaltung und Prozessführung in IT-Projekten

Outsourcing-Projekte, ReInsourcing, Shared Service Center

Softwarelizenz- und Softwarevertriebsverträge

Datenschutz / Datensicherheit

Rechtliches Projektcontrolling

Electronic Invoicing

STANDORT MÜNCHEN
Prinzregentenstraße 22
80538 München
T: +49 89 3090667-61
F: +49 89 3090667-90
E: aczarnetzki@goerg.de



Porträt Philippa Eggers, Maître en droit
Associate | Rechtsanwältin
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Tätigkeitsschwerpunkte

IP/IT, Datenschutz & IT-Vergaberecht

Branchen

IT und Telekommunikation

Fremdsprachen

Englisch, Französisch

Ausbildung / Berufliche Laufbahn

Universität Erlangen-Nürnberg und Université de Rennes l (Frankreich)

Mitgliedschaften

Deutscher Anwaltverein e.V. (DAV)

Münchener Anwaltverein e.V. (MAV)

davit Arbeitsgemeinschaft IT-Recht im DAV 

Beratungsschwerpunkte

Projektvertragsgestaltung in IT-Projekten

Softwarelizenzverträge

Datenschutz / Datensicherheit

Gestaltung von Einkaufs-AGB für IT-Leistungen

STANDORT MÜNCHEN
Prinzregentenstraße 22
80538 München
T: +49 89 3090667-61
F: +49 89 3090667-90
E: PEggers@GOERG.de



Unsere Büros auf einen Blick

Berlin
Klingelhöferstraße 5
10785 Berlin
Tel. +49 30 884503-0
Fax+49 30 882715-0
berlin@goerg.de

Essen
Alfredstraße 220
45131 Essen
Tel. +49 201 38444-0
Fax+49 201 38444-20
essen@goerg.de

Frankfurt am Main
Neue Mainzer Straße 69
60311 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 170000-17
Fax+49 69 170000-27
frankfurt@goerg.de
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Hamburg
Dammtorstraße 12
20354 Hamburg
Tel. +49 40 500360-0
Fax +49 40 500360-99
hamburg@goerg.de

Köln
Kennedyplatz 2
50679 Köln
Tel. +49 221 33660-0
Fax +49 221 33660-80
koeln@goerg.de

München
Prinzregentenstraße 22
80538 München
Tel. +49 89 3090667-0
Fax +49 89 3090667-90
muenchen@goerg.de



Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit.


