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Vorwort

Die vorliegende Untersuchung analysiert – unter besonderer Beachtung der 
grenzüberschreitenden Dimension – die verschiedenen Facetten der Kredit-
besicherung mittels Immaterialgüterrechten, identifiziert Schwachstellen und 
entwickelt Lösungsvorschläge. Sie zeigt auf, dass der Rechtsrahmen für solche 
Transaktionen an vielen Stellen noch Optimierungspotential hätte und sich da-
mit als Hemmschuh für eine intensivere Nutzung des Geschäftstyps erweist. 
Dies gilt nicht zuletzt für das internationale Immaterialgüterrecht, wo ne-
ben klareren und differenzierteren Kollisionsregeln auch das Instrument der 
Rechtsvereinheitlichung stärker genutzt werden sollte. Dem deutschen Recht 
muss es auch, aber nicht nur, mit Blick auf Besicherungstransaktionen um eine 
bessere Integration des Immaterialgüterrechts in die übrigen Rechtsgebiete ge-
hen. Mit seinen Fragestellungen und Befunden will dieser Band zugleich einen 
Beitrag zur übergeordneten Thematik des Einsatzes von Immaterialgüterrech-
ten als Transaktionsgegenstände leisten. Schutzrechtstransaktionen können 
Triebkraft einer gesunden Wirtschaftsentwicklung sein, selbst wenn sie eine 
Reallokation weg vom Schöpfer und (ursprünglichen) Nutzer mit sich brin-
gen. Dies gilt freilich nur, wenn Schutzrechtstransaktionen in einen passenden 
Rechtsrahmen eingefügt werden. Hierzu gehört nicht zuletzt das Bemühen um 
die Erteilung qualitativ hochwertiger Schutzrechte sowie eine kritische Über-
prüfung der Befugnisse, die mit der Schutzrechtsinhaberschaft verbunden sind.

Die Untersuchung wurde im Wintersemester 2016/2017 von der Juristischen 
Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München als Habilitations-
schrift angenommen; sie befindet sich auf dem Stand vom Ende des Jahres 2017. 
Sie wäre nicht entstanden ohne meinen akademischen Mentor Josef Drexl, der 
meinen Weg seit Beginn der Promotion über viele Jahre mit Umsicht, Rat und 
Empathie begleitete. Ihm sei diese Arbeit in Dank gewidmet.

Mein Dank gilt aber auch einer Reihe von Personen und Institutionen, ohne 
die meine Habilitation und die vorliegende Schrift gleichfalls nicht möglich ge-
wesen wären: Zuvorderst sei Beate Gsell genannt, die durch ihren Zweitbericht, 
aber auch durch rat- und tatkräftige Unterstützung die Arbeit ganz wesentlich 
gefördert hat. Auch Stefan Lorenz war, mit Rückendeckung und guten Finger-
zeigen, viel mehr als nur formales Mitglied meines Fachmentorats. Wichtige 
inhaltliche Anregungen verdanke ich Alan Schwartz und Ian Ayres von der 
Yale Law School sowie Jürgen Basedow und den übrigen Teilnehmerinnen und 
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Teilnehmern des Habilitandenkolloquiums 2015 am Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Privatrecht. Viele Kolleginnen und Kollegen 
am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb sowie an der Münche-
ner Juristischen Fakultät waren in Diskussion, Aufmunterung und, wo nötig, 
Ablenkung vom Juristischen unschätzbar. Die Fertigstellung der Druckfassung 
haben die Teammitglieder meines Zürcher Lehrstuhls, namentlich Katharina 
Tschopp Tarquini, Anna Karczewski und vor allem Benedikt Freund, mit vol-
lem Einsatz ermöglicht.

Ein nachdrücklicher Dank gilt schließlich der VG WORT für ihren großzü-
gigen Druckkostenzuschuss. 

Zürich, den 14. September 2018  Peter Georg Picht

Vorwort
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Teil 1: 

Einleitung

Kreditgeschäfte und Immaterialgüterrechte bilden kein evidentes Assoziations-
paar. Was haben schon Mahlers Symphonien oder das Penicillin mit dem schnö-
den Verleih von Geld gegen Zins zu schaffen? Einem genaueren Blick werden 
indes Verbindungslinien deutlich. So nimmt die Bedeutung immaterialgüter-
rechtlichen (im Folgenden auch: „IR“) Vermögens für den Wirtschaftskreislauf 
tendenziell zu und damit wird auch die Frage nach seinem Potential als Kre-
ditsicherungsmittel dringlicher. Auch teilen, wie noch näher zu entfalten sein 
wird, Kreditsicherung und Immaterialgüterschutz trotz ihrer ungleichartigen 
Gestalt das Ziel ökonomischer Wohlfahrtsmehrung. Insofern ist also ihr Zu-
sammenwirken in teleologischer Hinsicht vorgezeichnet. Die vorliegende Ar-
beit will dem Potential des Ineinandergreifens der beiden Rechtsgebiete nach-
spüren, Hemmnisse eruieren, Handlungsbedarf und Handlungsoptionen der 
Rechtsordnung aufzeigen. Hierzu orientiert sich der Gang der Darstellung, 
nachdem empirische, ökonomische und rechtliche Grundlagen gelegt sind, an 
den zentralen Abschnitten einer Kreditsicherungstransaktion, von der Bestel-
lung der Sicherheit über die Phase der Kredittilgung („Sicherungsphase“) bis 
zum Ende des Kreditsicherungsverhältnisses durch vollständige Tilgung oder 
Eintritt des Sicherungsfalls. Da zudem insolvenzrechtliche Aspekte einbezogen 
und Akzente auf die registerrechtliche sowie die grenzüberschreitende Dimen-
sion gesetzt werden, ist der sich hieraus formende Untersuchungsgegenstand 
sehr facettenreich. Eine einzige Monographie kann ihn sinnvoll nur behandeln, 
indem sie sich selbst beschränkt und Schwerpunkte setzt. Hierzu gehört es, 
dass auf beiden Seiten des Kreditgeschäfts die Existenz nur je einer Person un-
terstellt wird, Sicherungsnehmer und Darlehensgläubiger also ebenso perso-
nenidentisch sind wie, auf der anderen Seite der Transaktion, Sicherungsgeber 
und Darlehensschuldner. Weitere thematische Beschränkungen werden an den 
jeweiligen Stellen der Untersuchung kenntlich gemacht. Schon hier sollen aber 
auch drei Analyseschwerpunkte herausgehoben werden: Mit zwei grundsätz-
lichen Abschnitten, aber auch in Gestalt der Behandlung zahlreicher Detailfra-
gen wird das Verhältnis des Immaterialgüterrechts zum allgemeinen Zivilrecht, 
vor allem natürlich zu dessen kreditsicherungsrechtlichen Vorschriften, ad-
ressiert. Die deutsche Rechtsordnung sollte dieses Verhältnis nicht zuletzt für 
Situationen klar bestimmen können, in denen ausländische Gerichte und Be-
hörden deutsches Recht im Zuge einer grenzüberschreitenden IR-Kreditsiche-
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rungstransaktion anwenden und das Ineinandergreifen der beiden Rechtsbe-
reiche bewältigen müssen. Damit ist der kollisionsrechtliche Schwerpunkt der 
vorliegenden Untersuchung angesprochen. Die unter anderem aus der Multi-Ju-
risdiktionalität vieler Immaterialgüterrechtsportfolios – also dem Umstand, 
dass diese Schutzrechte enthalten, die von unterschiedlichen Rechtsordnungen 
verliehen wurden – resultierende grenzüberschreitende Dimension ist ein sehr 
bedeutsames Charakteristikum der IR-Kreditbesicherung. In Bezug auf die Eu-
ropäische Union entsteht eine besondere Facette dadurch, dass als Inhalt von 
IR-Portfolios nicht nur nationale Schutzrechte in Betracht kommen, sondern 
auch Unionsschutzrechte, die für das Unionsgebiet verliehen wurden und unter 
Umständen neben nationale Schutzrechte an demselben Schutzgegenstand tre-
ten. Gerade international bedeutsame Immaterialgüterrechtsordnungen – was 
sich vom Unionsrecht aber auch vom deutschen Recht sagen lässt – müssen beim 
Design ihres Rechtsrahmens stets auch die kollisionsrechtliche Funktionsfähig-
keit mit im Blick haben. Hieraus resultiert, wie noch eingehender zu erläutern 
sein wird, unter anderem das Bedürfnis nach weiterer Rechtsvereinheitlichung 
auf Unionsebene. Eine große Bedeutung des kollisionsrechtlichen Aspekts lässt 
sich auch für den dritten Schwerpunkt attestieren, der hier genannt werden 
soll, nämlich das „bigger picture“ des Einsatzes von Immaterialgüterrechten als 
Transaktionsgegenstand. Kreditsicherungstransaktionen unter Einsatz von Im-
materialgüterrechten bilden nur eine Teilmenge dieser übergeordneten Dimen-
sion. Aus der Detailbetrachtung dieser Teilmenge können aber Rückschlüsse 
für die gesamte Transaktionsdimension getroffen werden. Auch diesen Schritt 
geht die vorliegende Untersuchung in ihrem Schlussteil. Sie will damit, wenn-
gleich nur in Gestalt eines Diskussionsanstoßes, einen Beitrag dazu leisten, dass 
die Transaktionsdimension stärker in das Blickfeld von Wissenschaft und Pra-
xis gerät. Denn das positive Potential des Immaterialgüterrechtsschutzes kann 
nur dann voll verwirklicht werden, wenn auch der Einsatz von Schutzrechten 
als Transaktionsgüter eine sachgerechte Ausgestaltung findet.

Teil 1: Einleitung
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Teil 2: 

Grundlagen

A. Empirisches – Vertragspraxis

Die Auseinandersetzung mit dem Phänomen der IR-Kreditbesicherung kann 
bedauerlicherweise nicht auf breit angelegten, empirischen Studien aufbauen. 
Um einen Eindruck von den tatsächlichen Gegebenheiten zu gewinnen, muss 
sie vielmehr auf einzelne Mosaiksteine wie Einschätzungen von Praktikern, im 
Markt verbreitete Vertragsmuster oder begrenzte Datenerhebungen zurück-
greifen. Mit diesem Befund ist zugleich der Aufruf an Juristen und Ökonomen 
verbunden, den Erkenntnisstand durch gezielte empirische Forschung zu bes-
sern.

I. Einsatzgebiete für die IR-Kreditbesicherung

Richtet man an das zur Verfügung stehende Material die Frage, in welchen 
Kontexten Immaterialgüterrechte als Kreditsicherheiten eingesetzt werden, so 
bildet die Finanzierung von Jungunternehmen einen Teil der Antwort.1 Das 
Bild vom Start-up, welches eine vielversprechende Idee in Markterfolg ummün-
zen will und den hierfür benötigten Kredit mit seinem an der Idee erworbe-
nen Schutzrecht besichert, ist vielleicht sogar die erste Assoziation, die sich mit 
dem Geschäftstypus verbindet. In einem engen Sinne erfolgt IR-Besicherung 
in diesem Bereich, wenn einem Darlehensgeber Sicherungsrechte an Immate-
rialgüterrechten des Start-up bestellt werden. Tendenziell ist eine solche Ge-
staltung eher von Banken zu erwarten.2 Bei einem weiten Begriffsverständnis 
kann man aber auch Gestaltungen einbeziehen, in denen ein Investor Rechte an 
dem Rechtsträger erwirbt, welcher die Schutzrechte hält.3 Bestätigt wird diese 

1 Vgl. etwa Hahn, Start-up-Unternehmen, § 5.6.4.1.3, § 7.2.1.3.4.3, auch zur Förderfähig-
keit des Immaterialgüterrechtserwerbs durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau mit ihrem 
ERP-Vermögen sowie zur Bedeutung der Existenz von Schutzrechten für die Investitions-
entscheidung von Risikokapitalgebern.

2 Hahn, Start-up-Unternehmen, § 5.7; Weitnauer/Weitnauer, Venture Capital, Rn. 1, 
auch dazu, dass Banken die Finanzierung in Gestalt der Stellung von Eigenkapital nicht ohne 
Weiteres anstelle der besicherten Kreditvergabe anbieten können, u.a. wegen der Eigenkapi-
talanforderungen i.R.d. Basel II-Vorgaben. 

3 Zu entsprechenden Strategien durch Risikokapitalgeber, u.U. aber auch durch Banken 
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Einschätzung dadurch, dass in der Praxis sogar spezifische Vehikel zum Einsatz 
kommen, deren einziger Zweck das Halten von kreditsichernden Schutzrechten 
ist.4 Die Besicherung von Investments durch Anteilserwerb an Rechtsträgern, 
deren zentrale Vermögenswerte aus Immaterialgüterrechten bestehen, ist aus 
rechtlicher Sicht keine spezifisch kreditsicherungsrechtliche Transaktion un-
ter Einsatz von Immaterialgüterrechten. Sie wird in der vorliegenden Unter-
suchung daher nicht im Fokus stehen. Wirtschaftlich betrachtet gehören solche 
Gestaltungen aber zum Gesamtphänomen immaterialgüterrechtlich abgestütz-
ter Kapitalbeschaffung.5 Durch diese Erkenntnis erhöht sich auch die Relevanz 
der allgemeinen, nicht von Details der rechtlichen Gestaltung abhängigen Be-
funde der nachfolgenden Untersuchung. Ein weiteres Einsatzgebiet neben der 
Gründungsfinanzierung bildet die Finanzierung von M&A-Transaktionen.6 
Weniger intuitiv mit dem Immaterialgüterrecht verknüpft, steuert es gleich-
wohl das vermutlich sogar größere Volumen an IR-Kreditsicherungsgeschäften 
bei. Denn zur Besicherung der oft sehr hohen Kreditsummen in diesem Bereich 
werden nach der Vertragspraxis typischerweise alle erreichbaren Vermögens-
werte des Schuldners eingesetzt. Hierzu gehört dann aber auch sein Immaterial-
güterrechtsportfolio,7 wie die dem Verfasser zugänglichen, in der Praxis ver-
wendeten Vertragsmuster8 bestätigen.

Einen verhältnismäßig klaren, die genannten Einsatzgebiete verifizieren-
den Einblick verschafft für das Vereinigte Königreich, die Studie von Tow-
nend. Ihm zufolge werden, nach der Registerlage zu schließen,9 Immaterialgü-
terrechte zwar durchaus verbreitet als Kreditsicherheiten eingesetzt.10 Es wäre 
aber ein Trugschluss, wollte man hieraus ableiten, dass die IR-Besicherung ein 
tragender Pfeiler des britischen Kreditwesens ist. Denn die Bestellung von Si-

mithilfe spezieller Beteiligungsvehikel Hahn, Start-up-Unternehmen, § 5.7, § 7.2.1.3.4.3; 
Werner/Kobabe, Finanzierung, S. 38.

 4 Burton/Bienias/Quinn, Intellectual Property as Collateral, 3.
 5 Eingehend zu den verschiedenen Finanzierungsinstrumenten (z.B. Bankdarlehen, Bu-

siness Angels, Venture Capital-Gesellschaften, Fonds, Management Buy-Out), ihrer grund-
sätzlichen Alternativität, aber auch spezifischen Eignung für bestimmte Phasen und Arten 
von Unternehmen Hahn, Start-up-Unternehmen, § 5.

 6 S. mit dem Beispiel der Umwandlung des Fußballvereins Dortmund in eine Kapitalge-
sellschaft Warth, Markenkreditsicherung, S. 2; Albrecht/Hombrecher, WM 2005, 1659, 1660; 
Fezer/Niebel, Handbuch Markenpraxis, S. 2310. Aus angloamerikanischer Sicht Simensky/
Gootkin, Security Interests in Intangible Assets, S. 455 f.

 7 Warth, Markenkreditsicherung, S. 2; Fammler, WRP 2006, 534, 534; Fezer/Niebel, 
Handbuch Markenpraxis, S. 2310.

 8 Dem Verfasser lagen eine Reihe von Vertragsmustern internationaler Wirtschaftskanz-
leien vor. Es wird jedoch davon abgesehen, die Herkunft der herangezogenen Vertragsklau-
seln zu benennen.

 9 Zur relativ flächendeckenden Eintragung von IR-Sicherheiten in und als Folge der 
Existenz von teilweise konstitutiven, allgemeinen Registern für Kreditsicherheiten s. so-
gleich.

10 Knopf/Townend, Security Interests in Intellectual Property, S. 419 f.

Teil 2: Grundlagen
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cherheitsrechten am immateriellen Vermögen des Schuldners geschieht offen-
bar eher der Sorgfalt und Vollständigkeit halber, um im Sicherungsfalle Zu-
griff auf wirklich das gesamte, potentiell relevante Vermögen des Schuldners zu 
haben.11 Dementsprechend werden die sichernden Immaterialgüterrechte vom 
Gläubiger während der Sicherungsphase offenbar nicht allzu engmaschig über-
wacht und ihr möglicher Wert fließt nur begrenzt in die Bestimmung des mit 
dem Kredit verbundenen Risikos und der hiernach angemessenen Konditionen 
ein.12 Die Mehrzahl der Akteure im allgemeinen Kreditgeschäft hat Vorbehalte 
gegen IR-Sicherheiten, weil diese als komplex zu bestellen und wenig wertsta-
bil gelten.13 Ausnahmen bilden in sachlicher Hinsicht die Filmindustrie sowie 
im Hinblick auf die Gläubigerstellung wenige, hoch spezialisierte Finanziers 
mit entsprechender Marktkenntnis.14 Gerade dieser Typus von Akteuren wird 
auch als ein Schlüsselgrund angesehen, warum die Kreditbesicherung mittels 
Urheberrechten in der Filmindustrie eine wichtige Rolle spielt. Hinzu kommt 
die insgesamt recht beschränkte Zahl an Teilnehmern in diesem Markt, welche 
Geschäftsbeziehungen erlaubt, die stark auf Vertrauen und Reputation gegrün-
det sind anstatt auf objektive wirtschaftliche Bewertung und einen weit ent-
wickelten Rechtsrahmen.15 Letztendlich bleiben den Parteien von Darlehens-
verhältnissen in diesem Marktsektor zudem wenig Alternativen, da außer den 
filmbezogenen Urheberrechten zumeist keine attraktiven Sicherungsgegen-
stände vorhanden sind.16

Im Gleichklang mit Townend konstatieren auch andere Autoren, dass die 
IR-Besicherung und ihr wirtschaftliches Potential jedenfalls in Europa noch 
in einem Entwicklungsstadium ist.17 Vielfach werden Immaterialgüterrechte 
– noch – als relativ wenig relevante Sicherungsgegenstände angesehen, jeden-
falls im Vergleich mit „klassischem“ Sicherungsgut wie etwa Produktionsan-
lagen oder Grundvermögen.18 Die Gründe hierfür sind sicherlich vielfältig. Zu 
ihnen dürfte eine mangelnde Vertrautheit mancher Akteure mit dem Immate-

11 Knopf/Townend, Security Interests in Intellectual Property, S. 419 f., der von Immate-
rialgüterrechten als „secondary security“ spricht.

12 Knopf/Townend, Security Interests in Intellectual Property, S. 419.
13 Knopf/Townend, Security Interests in Intellectual Property, S. 421.
14 Knopf/Townend, Security Interests in Intellectual Property, S. 420 f.
15 Eingehend Knopf/Townend, Security Interests in Intellectual Property, S. 448 ff., auch 

zum Einsatz von spezialisierten Agenten, welche das Verhältnis zwischen Kreditgebern und 
der Filmindustrie herstellen und betreuen.

16 Knopf/Townend, Security Interests in Intellectual Property, S. 448. 
17 Fammler, WRP 2006, 534, 535, in Bezug auf Gemeinschaftsmarken; Ballestrem, Siche-

rungsübertragung, S. 5, 262 ff.
18 Ballestrem, Sicherungsübertragung, S. 265. Bezeichnend ist etwa die Behandlung der 

Thematik im Standardwerk „Bankrecht und Bankpraxis“, wo die Sicherungsübereignung 
von Immaterialgüterrechten, das Urheberrecht gänzlich aussparend, in nur drei kurzen 
Randnummern Platz findet und auch als Sicherungsmöglichkeit nur „ins Auge gefasst“ wird; 
 Huber in BuB, Rn. 4/736–4/736b. 

A. Empirisches – Vertragspraxis
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rialgüterrecht ebenso zählen wie eine noch zu begrenzte wissenschaftliche Dis-
kussion,19 aber auch die Perzeption, dass Immaterialgüterrechte schwer zu be-
werten, komplex sowie in ihrem rechtlichen Bestand20 und ihrem Markterfolg 
gefährdet sind.21 Umgekehrt trägt eine aus diesen Erwägungen resultierende 
Zurückhaltung in der Nutzung von IR-Sicherheiten nichts zu einer Verbesse-
rung der Situation bei. „Teufelskreis“ ist ein zu großes Wort, aber mangelnde 
Vergleichsdaten für bessere Bewertungsergebnisse22 und mangelnde Erfahrung 
der Praxis haben auch mit dem Fehlen eines intensiv genutzten Marktes23 für 
IR-Sicherheiten zu tun. Wenn gerade wegen dieser Ineffizienzen und der hier-
aus erwachsenden Vorbehalte ein solcher Markt aber auch nicht entsteht, kann 
sich die Situation nicht bessern.24

II. Die Vertragspraxis und ihre Probleme

Nicht zuletzt mit der „Bausch und Bogen“-Verwendung von Immaterialgüter-
rechten zur Besicherung von M&A-Finanzierungen25 sind zugleich Probleme 
angesprochen, die den ganzen Transaktionstypus prägen. So zeigt sich an man-
cher Stelle eine gewisse Oberflächlichkeit in der rechtlichen Behandlung von 
IR-Sicherungsgegenständen, die auch in der soeben beschriebenen Skepsis und 
mangelnden Vertrautheit der jeweiligen Akteure wurzeln mag. Beispielsweise 
findet sich in den Vertragsmustern auch internationaler Wirtschaftskanzleien 
die Verpfändung „der Urheberrechte“ des Sicherungsgebers, obgleich dies teil-
weise – nämlich in Ansehung der Urheberpersönlichkeitsrechte – gar nicht 
rechtlich zulässig ist.26 Sollen die gewerblichen Schutzrechte des Sicherungs-
gebers mit Standardklauseln erfasst werden, stellen die Vorlagen eigenartiger-
weise nur auf eingetragene Rechte ab, obgleich damit beispielsweise Marken 
kraft Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) ausgeschlossen sind. Lizenzen, die 
der Sicherungsgeber selbst genommen hat und dann als Sicherungsgut einsetzen 

19 Ballestrem, Sicherungsübertragung, S. 265; auch schon Serick, EV und Sicherungs-
übertragung, Bd. II, § 29 I 1, S. 451.

20 S. zu den offenbar hohen – allerdings in ihrer Aussagekraft auch stark bestrittenen – 
Vernichtungsquoten in Patentverfahren K. Cremers et al. Patent Litigation in Europe; Hess/
Müller-Stoy/Wintermeier, Mitt. 2014, 439; Allison/Lemley/Schwartz, 92 Texas L. Rev. 1769 
(2014), jeweils mit den dort aufgearbeiteten Studien.

21 Ballestrem, Sicherungsübertragung, S. 265.
22 S.a. unten T:2.C.II.
23 Warth, Markenkreditsicherung, S. 55.
24 Vgl. auch Ballestrem, Sicherungsübertragung, S. 263, mit der Forderung einer Schaf-

fung von spezialisierten Handelsplattformen unter Verweis auf eine entsprechende Initiative 
der Bundestagsfraktion der FDP.

25 Warth, Markenkreditsicherung, S. 2; Fammler, WRP 2006, 534, 534, Fezer/Niebel, 
Handbuch Markenpraxis, S. 2310.

26 Eingehend hierzu T:3.A.II.6.
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könnte, werden praktisch gar nicht ausdrücklich adressiert,27 obgleich sie von 
hohem Wert sein können. Die Vertragsmuster sprechen – wenn überhaupt – le-
diglich von Lizenzen, die der Sicherungsgeber an seinen Stammrechten erteilt. 
Auch dann und insoweit bleiben sie aber hinter dem eigentlichen Gestaltungs-
bedarf zurück, indem sie beispielsweise keine Vorsorge für den Fall der Insol-
venz des Sicherungsgebers oder Lizenznehmers treffen und keine Koope ra-
tions mecha nismen im Dreiecksverhältnis aus Sicherungsgeber, Lizenznehmer 
und Sicherungsnehmer installieren.

Auch wenn sich mit Blick auf die gewählte Sicherungsform keine belastbaren 
statistischen Aussagen treffen lassen, wird neben der Sicherungsübertragung 
offenbar auch von der Verpfändung reger Gebrauch gemacht, was angesichts 
der beschwerlichen Verwertbarkeit von IR-Pfandrechten28 durchaus erstaunt. 
Immerhin deckt sich der Befund mit empirischen Erhebungen außerhalb des 
IR-Kreditsicherungskontextes, wonach das Pfandrecht zwar bei einer Betrach-
tung über alle Sicherungsgegenstände hinweg weit weniger genutzt wird als die 
Sicherungsübertragung, speziell bei der Besicherung mittels Rechten aber ei-
nige Relevanz hat.29 Ein Grund, warum dies gerade auch für IR-Sicherungsge-
genstände gilt, mag die Furcht vor einer (Produkt-)Haftung für Schäden aus der 
Nutzung des Immaterialgüterrechts sein.30

Die Registrierung von Sicherungsrechten wird im verfügbaren Vertragsma-
terial durchweg in die grundsätzliche Entscheidung des Sicherungsnehmers ge-
stellt; teils kann dieser indes Registrierung erst ab Eintritt des Sicherungsfalles 
oder gleichgestellter Ereignisse verlangen. Diese Gestaltung birgt für den Siche-
rungsnehmer erhebliche Risiken, weil insbesondere Rechte an Unionsschutz-
rechten ohne Registrierung keine Drittwirkungen entfalten.31 Und noch wei-
tergehend kann man die Frage stellen, ob die generelle Tendenz der Nichtein-
tragung von Sicherungsrechten – mag sie auch im Parteiinteresse liegen – ein 
für die sonstigen betroffenen Verkehrsteilnehmer und damit für die Rechtsge-
meinschaft gedeihlicher Zustand ist.32 Schwierigkeiten als Folge einer unzu-
verlässigen Registerlage schlagen sich aber auch in den Vertragsmustern selbst 
nieder, nämlich in umfangreichen Listen der erfassten Schutzrechte, die der Si-

27 Natürlich bleibt eine Erfassung im Wege ausdehnender Vertragsauslegung denkbar; 
rechtssicher und optimal mandantengünstig ist das aber nicht. 

28 Hierzu T:5.B.III.1.
29 AK InsO Köln/Gottwald/Adolphsen, Rn. 51 ff. m.w.N., allerdings auf Erhebungen, 

die bereits aus den 1980-er Jahren stammen (vgl. auch AK InsO Köln/Adolphsen, Rn. 50). 
Von einer häufigeren Nutzung der Sicherungsübertragung, die aber die Pfandrechtsbestel-
lung nicht völlig verdrängt, berichtet auch Fezer/Niebel, Handbuch Markenpraxis, S. 2312, 
2332 f., der die fortdauernde Bedeutung der Verpfändung nicht zuletzt auf die Üblichkeit 
von Vertragspfandrechten (pledge) in angloamerikanischen Rechtsordnungen zurückführt.

30 Hierzu T:4.B.IV.
31 Hierzu T:3.B.I.
32 Hierzu T:3.B.II.

A. Empirisches – Vertragspraxis
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cherungsgeber regelmäßig aktualisieren muss, sowie in umfänglichen Zusiche-
rungen über das Fehlen von Drittrechten an den sichernden Schutzrechten.

Wichtige Gesichtspunkte der Sicherungsphase sind in den Vertragsmus-
tern nur stückweise aufgegriffen. So fokussieren die ausdrücklich genann-
ten Pflichten zur Erhaltung der sichernden Schutzrechte teils auf die Zahlung 
von Verlängerungsgebühren und blenden die Abwehr von Angriffen auf ihre 
Rechtsbeständigkeit (etwa: Nichtigkeitsklagen) oder auch die Verfolgung von 
Schutzrechtsverletzern aus. Besonders misslich kann dies im Falle einer Siche-
rungsübertragung mit Rücklizenz sein, weil die Prozessführungsbefugnis dann 
durchaus eine vertragliche Gestaltung erfordern kann. 33 Auch andere Aspekte 
der Rücklizenz bei Sicherungsübertragung entbehren vielfach genügender ver-
traglicher Präzisierung, so etwas das Recht zur Gewährung von Unterlizenzen. 
Eine Aufgabe von Schutzrechten (etwa durch Nichtverlängerung) wird dem Si-
cherungsnehmer typischerweise dann erlaubt, wenn sie wirtschaftlich sinnvoll 
oder zumindest nicht schädlich ist. Teils muss ohnehin der Sicherungsnehmer 
im Vorhinein zustimmen. Pflichtenbeschreibungen mit umgekehrter Stoßrich-
tung, die den Sicherungsnehmer über eine schlichte Erhaltung des Schutzgutes 
hinaus zur intensiven Nutzung desselben oder zum Ergreifen neuer Geschäfts-
chancen anhalten würden, fehlen hingegen gänzlich.34

Als Verwertungsform bei einer Verpfändung geben die Vertragsmuster ein-
hellig die öffentliche Versteigerung vor. Diese für den Sicherungsnehmer ei-
gentlich suboptimale Gestaltung dürfte sich aus der restriktiven Haltung der 
pfandrechtlichen Regelungen gegenüber anderen Verwertungsformen erklä-
ren.35 Für die Verwertung von sicherungsübertragenen Schutzrechten ist hinge-
gen einhellig die Veräußerung vorgesehen. Andere Verwertungsformen neben 
freihändigem Verkauf und öffentlicher Versteigerung, wie etwa die Sicherungs-
lizenzierung, werden offenbar nicht standardmäßig vertraglich eingeräumt.

Ein erstaunliches Bild bietet sich schließlich im kollisionsrechtlichen Teil der 
Gestaltung. Ausnahmslos wird dort kurz und bündig die Geltung deutschen 
Rechts festgelegt. In keiner Weise ist damit der teilweise zwingenden Geltung 
ausländischen Schutzlandrechts für ausländische Schutzrechte36 Rechnung ge-
tragen. Weder kann dies dadurch begründet werden, dass etwa nur deutsche 
Schutzrechte erfasst werden sollen, weil dieselben Vertragsmuster eindeutig 
auch ausländische und Unionsschutzrechte als Sicherungsgegenstände aufzäh-
len. Noch handelt es sich etwa nur um schuldrechtliche Sicherungsverträge, 
die der Rechtswahl in weiterem Umfang zugänglich wären als die zugehörigen 
dinglichen Rechtsgeschäfte. Denn die dingliche Einigung über die Bestellung 

33 Zu dieser Gestaltung näher T:4.B.II.
34 Zu diesem Gesichtspunkt T:4.B.I.
35 Näher T:5.B.III.1.
36 Hierzu T:6.B.III., IV.
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des jeweiligen Sicherungsrechts erfolgt in derselben Urkunde wie die genannte 
Rechtswahlklausel.

B. Teleologische Analyse: Die IR-Besicherung  
im Schnittfeld der rationes von Immaterialgüterrecht  

und Kreditsicherungsrecht

Verknüpft man den Befund einer gegenwärtig unbefriedigenden Situation im 
Hinblick auf IR-Besicherungen mit der Annahme, dass diese auch auf Schwä-
chen des Rechtsrahmens für solche Transaktionen zurückzuführen ist, gelangt 
man zum Bedarf nach einer normativen Analyse des positiven Rechts. In der Tat 
wird die Untersuchung im Folgenden den deutschen und europäischen Rechts-
bestand auf Fehlstellungen durchmustern. Eine solche Analyse muss in die De-
tails gehen und mehrere Rechtsgebiete überspannen. Gerade hierin liegt aber 
auch die Gefahr, dass sie sich in den Einzelheiten und Eigenheiten des jeweiligen 
rechtlichen Kontextes verliert und sozusagen nur an den kleinen Stellschrauben 
dreht. Analyse und Lösungsvorschläge müssen sich aber auch an Fundamen-
talwertungen orientieren, die in diesem Abschnitt herauszuarbeiten sind. Als 
zentral erscheint hierfür die Frage, welche Regelungsziele das Immaterialgü-
terrecht einerseits, das Kreditsicherungsrecht andererseits verfolgen und wie die 
IR-Kreditbesicherung im Schnittbereich dieser Rechtsgebiete als Instrument 
eingesetzt werden kann. Bedenkt man, dass Sicherungsgeschäfte ein Unterfall 
von Transaktionen über Immaterialgüterrechte sind, so kann die teleologische 
Analyse gerade auch für diesen Gesamtkontext einen Mehrwert liefern.

I. Zwecksetzungen des Immaterialgüterrechts

Eine teleologische Verortung der Kreditbesicherung mittels Immaterialgüter-
rechten muss von der Rückbesinnung darauf ausgehen, weshalb geistige Leis-
tungen durch eigentumsartige Rechtspositionen geschützt werden. Machlups 
klassische Systematisierung der Schutzzweck-Facetten,37 aus denen der Gesetz-
geber diese Entscheidung abgeleitet hat, unterscheidet zwischen Eigentums-
theorie, Belohnungstheorie, Ansporntheorie und Offenbarungstheorie.38

37 Machlup, Patent System, S. 19 ff.
38 So für die deutschsprachige Terminologie etwa Kraßer/Ann, Patentrecht, § 3 II, 

S. 39 ff., auch m.w.N. zu abweichenden Kategorisierungen.

B. Teleologische Analyse
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1. Nicht-funktionale Ansätze

Für die beiden erstgenannten Theorien ist charakteristisch, dass sie nicht so sehr 
funktional mit den Wirkungen argumentieren, welche die Schutzrechte in der 
Zukunft hervorrufen sollen.39 Das Schutzrechtssystem setzt hiernach vielmehr 
die Vorgaben übergeordneter Rechtssätze um. Aus Sicht der Eigentumstheorie 
ist dies ein naturrechtlich verbürgtes Anrecht von Schöpfern geistiger Leistun-
gen auf Inhaberschaft an der Schöpfung.40 Die Belohnungstheorie führt dem-
gegenüber eher Gerechtigkeitsüberlegungen ins Feld und ist vor allem weniger 
auf ein Eigentumsrecht des Schöpfers fokussiert, solange ihm nur ein Anteil aus 
den wirtschaftlichen Erträgen seiner Schöpfung verschafft wird.41

Besonders bedeutsam ist diese Deutungslinie für das Urheberrecht. Denn 
wenn man die teleologischen Besonderheiten des Urheberrechtsschutzes auf 
eine Aussage verkürzen möchte, liegt diese wohl darin, dass die utilitaristische 
Dimension in der Schutzrechtfertigung eine weniger prominente Rolle spielt 
als bei den gewerblichen Schutzrechten. Jedenfalls in den kontinentaleuro-
päischen Rechtsordnungen (weniger im angloamerikanischen Recht)42 ist schon 
früh43 neben sie eine persönlichkeitsrechtliche Dimension getreten:44 Der Ur-
heber hat ein Menschenrecht auf Inhaberschaft an seiner geistigen Leistung45 
und diese Inhaberschaft verwirklicht sich vor allem auch in Gestalt des Urhe-
berpersönlichkeitsrechts, das im Prinzip untrennbar dem Schöpfer als Indivi-
duum verbunden und daher in weiten Teilen nicht rechtsgeschäftlich übertrag-
bar ist.46 Hinzu kommen Kontrollrechte (etwa in Gestalt von Zustimmungs-
rechten) auch in Bezug auf die fungiblen Bestandteile des Urheberrechts, die 
stärker ausgestaltet sind als bei den gewerblichen Schutzrechten.47 Freilich ist 
der Urheber keineswegs ausschließlich auf einen persönlichkeitsrechtlich-ideel-
len Schutz oder eine negative Kontrolle der wirtschaftlichen Nutzung seiner 

39 Eingehend Ann, GRUR Int 2004, 597.
40 Osterrieth, Patentrecht, Rn. 15; zu den Ursprüngen in der Philosophie Fichtes, Oechs-

ler, GRUR 2009, 1101, 1102 ff.
41 Idem, Rn. 7. Überraschenderweise ist die innere Beziehung zwischen diesem dogma-

tischen Ansatz und der Diskussion um die Ausgestaltung des IR-Schutzes als bloße liability 
rule anstelle eines vollumfänglichen, exklusiven Eigentums- und Verbotsrechts in der wis-
senschaftlichen Diskussion noch nicht präsent. 

42 Zum utilitaristischeren Grundverständnis etwa des US-Rechts Dreier/Schulze/Dreier, 
UrhG, Einleitung Rn. 10.

43 Zur Herausbildung der Rechtsposition des Urhebers seit dem 18. Jahrhundert Loewen-
heim/Vogel, Hdb. Urheberrecht, § 2.

44 Loewenheim/Loewenheim, Hdb. Urheberrecht, § 1 Rn. 4 m.w.N. 
45 Zur naturrechtlichen und verfassungsrechtlichen Verankerung des Urheberrechts, das 

also vom Gesetzgeber nicht einfach entzogen werden könnte, etwa BGHZ 17, 266, 278 – 
Grundig-Reporter.

46 Dreier/Schulze/Dreier, UrhG, Einleitung Rn. 3 ff.
47 S. etwa §§ 34 Abs. 1 S. 1, 35 Abs. 1 S. 1 UrhG.
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