Ralf Hoffmann

Know-how: Optimierung und Nutzung bei VC-Finanzierun-

gen

I. Einleitung

Patente spielen bei der Eigenkapitalfinanzierung
von Technologieunternehmen eine grofie Rolle.
Sie dienen VC-Gesellschaften als rechtliche Ba-
sis einer technologieorientierten Unternehmens-
entwicklung. Know-how findet hingegen bei der
Begriindung einer Beteiligung keine grofie Be-
achtung. Dies iiberrascht. Der hohe wirtschaftli-
che Wert, der sich im geheimen betrieblichen
Know-how verkorpern kann, iibersteigt denjeni-
gen gewerblicher Schutzrechte (insbesondere
Patente) oft deutlich?.

Prominente Beispiele aus der jiingeren Wirt-
schaftsgeschichte belegen dies. Der Wechsel
des vormaligen Opelchefeinkdufers Ignacio
Lopez zu Volkswagen fiihrte wegen eines -
letztlich nicht ganzlich aufgeklarten - Vorwurfs
einer Know-how-Verletzung zu einer gericht-
lichen Auseinandersetzung zwischen der Opel-
Muttergesellschaft General Motors Corp. und
VW, in deren Folge VW einen Betrag von 100
Mio. USD leistete und Fahrzeugteile im Wert
von einer Mrd. USD abnahm?. Microsoft sieht
in der Entscheidung der EU-Kommission, nach
der Microsoft Spezifikationen fiir bestimmte
Windowsprotokolle offen zu legen habe, einen
rechtswidrigen Zugang hinsichtlich des gehei-
men Know-hows®. In der Tagespresse hat in
den vergangenen Wochen ein Fall aus dem
Motorrennsport Furore gemacht. Der Formel-
1-Rennstall McLaren-Mercedes wurde von
einem Sportgericht zur Zahlung einer Geldbufte
von 100 Mio. USD verurteilt, weil es dieses
Gericht als erwiesen ansah, dass McLaren-
Mercedes rechtswidrig Konstruktions-Know-
how des Ferrari-Fomel-1-Rennstalls genutzt
hatte.

Der vorliegende Beitrag gibt einen Uberblick
iiber den gesetzlichen Schutz von Know-how?
und zeigt Moglichkeiten auf, diesen Know-how-
Schutz zu optimieren und fiir VC-Finanzierun-
gen nutzbar zu machen.

II. Know-how-Inhalt und Schutzvoraus-
setzungen
1. Ubersicht

Know-how wird als Oberbegriff des Geschafts-
und Betriebsgeheimnisses angesehen®. Nach
allgemeiner Auffassung ist Know-how i.S. eines
Geschafts- oder Betriebsgeheimnisses jede im
Zusammenhang mit einem Betrieb stehende Tat-
sache, die nicht offenkundig, sondern nur einem
eng begrenzten Personenkreis bekannt ist und
nach dem bekundeten, auf wirtschaftlichen Inte-
ressen beruhenden Willen des Betriebsinhabers
geheim gehalten werden soll®. Know-how ge-
niefit einen weitreichenden strafrechtlichen und
zivilrechtlichen Schutz”. Der Begriff des Know-
how und die Schutzvoraussetzungen sollen na-
her beleuchtet werden.

FINANZ BETRIEB 10/2007

2. Weiter Know-how-Begriff

Der im deutschen Recht nicht legal
definierte Begriff des ,,Know-how*
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dabei um Tatsachen von sehr
unterschiedlichem Gewicht - von einzelnen
Geschiftsvorgdngen bis hin zu dem fiir ein
Unternehmen bedeutsamen Fabrikationsverfah-
ren”. Der Begriff der Tatsache ist dabei weit zu
verstehen. Auch Ansichten, Meinungen und
Wertungen sind Tatsachen. Ohne Bedeutung ist
es, ob sich diese Tatsachen auf den kaufman-
nischen Geschiftsverkehr, technische Inhalte
oder die Betriebsorganisation beziehen'”. An-
ders als das Patentrecht verlangt der Know-
how-Schutz auch keine weiteren Schutzvoraus-
setzungen, vergleichbar etwa mit Technizitit,
Neuheit oder Erfindungshéhe™. Schiitzens-
wertes Know-how gibt es demnach in vielfalti-
gen Formen, etwa in Ausschreibungsunterla-
gen, Bezugsquellen, Computerprogrammen,
Entwicklungsunterlagen fiir einen Computer,
Geschaftsplanungen sowie Kalkulationsunterla-
gen, einzelnen Umstdnden konkreter Geschafts-
beziehungen zu Kunden, Herstellungsverfah-
ren, Konstruktionsgedanken und -zeichnungen,
Kundenlisten und -dateien, Rezepturen eines
Reagenzes, Medikaments oder Erfrischungs-
getrdnks, aber auch Kunstgriffe bei der

1) Vgl. Harte-Bavendamm, in: Harte/Henning, UWG, 2004,
Vorbem. §§ 17— 19 Rdn. 1.

2) Vgl. Kurz, Vertraulichkeitsvereinbarungen, 2004, S. 271.

3) Siehe Rechtssachen T-201/04 (Amtsblatt C 179 vom
10.07.2004 S. 18) und T-313/05 (Amtsblatt Nr. C 257/
vom 15.10.2005),; Ann, GRUR 2007 S. 39 f.

4) Dargestellt werden die Vorschriften des deutschen Rechts.
Einen guten Uberblick tiber den Know-how-Schutz in wich-
tigen Industriestaaten gibt etwa Westermann, Handbuch
Know-how-Schutz, 2007, S. 135 ff, Eine Darstellung zu
den Anforderungen nach Artikel 39 TRIPS Uber Einkomn-
men Uber handelsbezogene Aspekte der Rechte des geis-
tigen Eigentums vom 15.04.1994 findet sich bei Ann,
GRUR 2007 S. 39 (41 f,).

5) Vgl Juris PK-UWG Ernst, § 17 Rdn. 8.

6) Vgl BGH, GRUR 1955 S. 424 (425) — Mébelpaste; GRUR
1961 S. 40 (43) = NJW 1960 S. 1999 = WRP 1960
S. 241 — Wurftaubenpresse; GRUR 2003 S. 356 (358) =
NJW-RR 2003 S. 618 = WRP 2003 S. 500 — Prézisions-
messgerdte; BGH, GRUR 2006 S. 1044 — Kundendaten-
programm.

7) Ubersicht dber die straf- und zivilrechtlichen Normen bei
Juris PK-UWG Ernst. § 17 UWG Rn. 4 ff; Harte-Baven-
damm, a.a.O. (Fn. 1), Vorbem. §§ 17 — 19 Rdn. 9.

8) Vgl Ann, GRUR 2007 S. 39 (41); lediglich Artikel 1 lit. i)
GFVO der Kommission enthdlt einen eng auf technische
Fertigkeiten beschrdnkten Know-how-Begriff, der jedoch
auf die Auslegung der einschidgigen Normen des Deut-
schen Rechts nicht durchgreift; vgl. auch Juris PK-UWG
Ernst § 17 Rdn. 8.

9) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 1.

10) Allgemeine Auffassung OLG Hamburg, GRUR-RR 2001
S. 137 (139) f. — PM/Regler; Juris PK-UWG Ernst § 17
Rdn. 8; Ann, GRUR 2007 S. 39 (41).

11) Zum Neuheitserfordernis BGH, GRUR 1955 S. 424 (425)
— Mobelpaste; Ann, GRUR 2007 S. 39 (41).
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Griindung

Anwendung eines an sich bekannten Verfah-

rens konnen Know-how-Schutz geniefien'®.

3. Betriebsbezogenheit

Know-how-Schutz besteht nur bei nicht offen-
kundigen Tatsachen, die einem Unternehmen
zuzuordnen sind'®. Festzustellen ist somit, ob
das Know-how hinreichend eindeutig einem
konkreten Unternehmen oder den allgemeinen
Marktverhdltnissen oder anderen Unternehmen
zuzurechnen ist'?. Es spielt dabei keine Rolle,
ob Know-how - auch zu einem giinstigen Kauf-
preis — von einem Dritten erworben worden

ist'.

4. Nichtoffenkundigkeit

Ein Geheimnis liegt vor, so lange sein Gegen-
stand nicht offenkundig ist. An den Eintritt der
Offenkundigkeit werden hohe Anforderungen
gestellt'® . Eine gezielte Offenlegung gegeniiber
einem kontrollierten Mitwisserkreis fiihrt nicht
zur Offenkundigkeit, soweit mit deren Geheim-
haltung zu rechnen ist, was etwa bei Arbeitneh-
mern der Fall ist'”. Nicht notwendig fiir die Of-
fenkundigkeit ist jedoch, dass die Tatsache all-
gemein bekannt ist, entscheidend sind vielmehr

Kenntnisse der jeweiligen Fachkreise'® .

sind.

Jeder Arbeitnehmer muss sich im Klaren dariiber sein,
dass im Zweifel alle innerbetrieblichen Kenntnisse, de-
ren Existenz der AuBBenwelt unbekannt sind und die ei-
nen Einfluss auf die Markt- und Konkurrenzsituation
des Unternehmens haben kdnnen, geheim zu halten
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Die Frage der Offenkundigkeit stellt sich hdufig
im Zusammenhang mit der Auslieferung von
Produkten. Wenn diese Produkte in ihrer kon-
kreten Erscheinungsform von jedem Interessen-
ten ohne groflere Schwierigkeiten und Opfer,
insbesondere ohne vertragliche Nutzungs-
beschrankungen in Erfahrung gebracht werden
konnen, sind sie nicht geheim'?. Wenn diese
Produkte jedoch nur mit einem nicht unerhebli-
chen Aufwand in ihrer Wirkungsweise oder -
wie etwa bei Rezepturen - in ihrer quantitativen
und qualitativen Zusammensetzung erkannt
werden konnen, fiihrt dies nicht zur Offenkun-
digkeit®®.

Durch einen Verrat verliert eine Tatsache ihren
Geheimnischarakter erst dann, wenn sie ent-
sprechend weiten Kreisen bekannt wird; eine
unbefugte Enthiillung gegeniiber wenigen Au-
I&enstehendenzf)ﬁhrt nicht grundsatzlich zur Of-

fenkundigkeit=.

5. Geheimhaltungswille

Der Geheimhaltungswille unterscheidet gehei-
mes Know-how von einer einfach nur unbe-
kannten Tatsache*?). Der Geheimhaltungswille
kann miindlich oder schriftlich bekundet wer-
den oder sich aus den Umstdnden ergeben. An
die Manifestation des Geheimhaltungswillens
werden keine iiberzogenen Anforderungen ge-
stellt. Es geniigt wenn sich der Wille aus der Na-
tur der geheim zu haltenden Tatsache ergibt,
was der BGH etwa bei Kundenlisten bejaht
hat*®. Jeder Arbeitnehmer muss sich im Klaren

dariiber sein, dass im Zweifel alle innerbetriebli-
chen Kenntnisse, deren Existenz der AufRenwelt
unbekannt sind und die einen Einfluss auf die
Markt- und Konkurrenzsituation des Unterneh-
mens haben konnen, geheim zu halten sind*®.

6. Geheimhaltungsinteresse

Das Geheimhaltungsinteresse, welches ein be-
rechtigtes wirtschaftliches Interesse des Unter-
nehmens an der Geheimhaltung verlangt, be-
steht stets, wenn sich die Geheimnisqualitat ei-
ner Tatsache spiirbar auf die Wettbewerbssitua-
tion eines Unternehmens auswirken kann®®.
Auch an dieses Interesse sind keine hohen An-
forderungen zu stellen.

7. Bewertung und Zusammenfassung

Know-how-Schutz kann fiir eine grofie Band-
breite betrieblicher Tatsachen und Informatio-
nen mit geringem Aufwand erreicht werden. Im
Folgenden soll untersucht werden, welche recht-
lichen Moglichkeiten ein Unternehmen hat, des-
sen Know-how verletzt worden ist. Zundchst
werden die strafrechtlichen Normen dargestellt.

III. Straftatbestinde
1. Uberblick

Das deutsche Recht kennt eine Vielzahl von
Strafnormen, die zum Know-how-Schutz erlas-
sen worden sind*®. Die wichtigsten und praxis-
relevantesten Normen sollen nachfolgend kurz
vorgestellt werden®”). Die Einbindung der Straf-
verfolgungsbehorden ist hdufig ein effizienter
und Kkostenglinstiger Weg der Schutzrechts-
durchsetzung. Die Strafverfolgungsbehorden
iibernehmen die Ermittlungsarbeit, wahrend bei
einer zivilrechtlichen Interessensdurchsetzung
das jeweils klagende Unternehmen den Sachver-
halt aufzubereiten, darzulegen und zu beweisen
hat und das Kostenrisiko der gerichtlichen
Durchsetzung trdgt. Die nachfolgend nédher be-
schriebenen Strafnormen sind Antragsdelikte?®.

12) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 7; Has-
selblatt/Musiol, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 26
Rdn. 4; Juris PK-UWG Ernst § 17 Rdn. 14.

13) Allgemeine Auffassung vgl. nur Harte-Bavendamm, a.a.O.
(Fn. 1), § 17 Rdn. 2.

14) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 2.

15) Vgl. BGH, GRUR 2006 S. 1044 (1046) Rdn. 19 — Kunden-
datenprogramm.

16) Vgl. etwa Westermann, GRUR 2007 S. 116 (117).

17) Vgl. Juris PK-UWG Ernst, § 17 Rdn. 11, Harte-Bavendamm,
a.aO. (fn. 1),§ 17 Rdn. 2.

18) Vgl. Juris PK-UWG Ernst, § 17 Rdn. 11; Harte-Bavendamm,
a.a.0. (Fn. 1), § 17 Rdn. 2.

19) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 2.

20) Instruktiv BayOLG, GRUR 1991 S. 9694 — Geldspiel-
automat.

21) Vgl. BayOLG, ZIP 2000 S. 2178; Harte-Bavendamm,
aaO. (Fn. 1),§ 17 Rdn. 4 a.E.

22) Vgl. BGH, GRUR 1964 S. 31 — Petromax II.

23) Vgl. BGH, GRUR 2006 S. 1044 (1046), Rdn. 19 — Kun-
dendatenprogramm.

24) Vgl. Juris PK-UNG Ernst, § 17 Rdn. 12.

25) Vgl Ann, GRUR 2007 S. 39 (42).

26) Ubersicht bei Juris PK-UWG Ernst, § 17 Rdn. 4 f.

27) Nicht néher betrachtet werden etwa besondere Strafnor-
men fir Betriebsratsmitglieder, Berater und Handelsver-
treter.

28) Dies gilt, soweit nicht ausnahmsweise die Staatsanwalt-
schaft wegen eines besonderen éffentlichen Interesses an
der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen fir
geboten hlt
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Dies bedeutet, dass die jeweiligen Taten nur ver-
folgt werden, wenn ein entsprechender Straf-
antrag von dem Unternehmen gestellt wird, des-
sen Rechte verletzt worden sind. Das geschddig-
te Unternehmen bleibt somit gewissermafien
Herr des Verfahrens. Bei einer Einigung mit dem
Verletzer des Know-hows steht es dem gescha-
digten Unternehmen frei, den einmal gestellten
Strafantrag zurlickzunehmen, um damit die
Strafverfolgungsvoraussetzungen entfallen zu
lassen®”. Der Antragsteller hat dann die ent-
standenen Verfahrenskosten und Aufwendun-
gen zu tragen. Dies ist bei einer zivilrechtlichen
Einigung mit dem Schiddiger zu beriicksichti-
gen®?.

2. Geheimnisverrat
a) §17 Abs. 1 UWG3V

Mit bis zu drei Jahren, in besonders schweren
Fillen sogar mit bis zu fiinf Jahren Freiheitsstra-
fe kann bestraft werden, wer als eine bei einem
Unternehmen beschaftigte Person ein Geschafts-
oder Betriebsgeheimnis, welches ihr im Rahmen
des Dienstverhaltnisses anvertraut oder zugdn-
gig gemacht worden ist, wahrend der Geltungs-
dauer des Dienstverhdltnisses unbefugt einer
anderen Person mitteilt. Der Tdter muss dabei
entweder zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Ei-
gennutz, zugunsten eines Dritten oder in der
Absicht, dem Inhaber des Unternehmens Scha-
den zuzufiigen, handeln®?.

Tdter des Geheimnisverrats nach § 17 Abs. 1
UWG kann neben Angestellten gleich welcher
Qualifikation auch ein Geschaftsfiihrer oder Vor-
stand und nach strittiger Ansicht auch ein Auf-
sichtsratsmitglied sein®®. Die Tat kann nur wih-
rend des Bestehens des Dienstverhaltnisses be-
gangen werden. Nach dessen Ende, etwa auch
durch eine wirksame fristlose Kiindigung, be-
steht der strafrechtliche Geheimnisschutz nach
§ 17 Abs. 1 UWG nicht mehr®?.

Anvertraut wird eine geheim zu haltende Tatsa-
che im Rahmen des Dienstverhaltnisses, wenn
sie dem Tater mit der ausdriicklichen oder aus
den Umstdnden abzuleitenden Auflage der Ge-
heimhaltung {iiberlassen wird®*®. Zugingig ge-
macht worden ist ein Geheimnis auch dann,
wenn der Tdter etwa jenseits seines Tatigkeits-
kreises im Betrieb Ermittlungen angestellt oder
andere Beschdiftigte zur Mitteilung veranlasst
hat®®. Es spielt somit keine Rolle, ob sich der
Tater die Kenntnisse erlaubt oder verboten ver-
schafft hat>”.

b) § 404 Abs. 1 AKtG und § 85 Abs. 1 GmbHG

Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geld-
strafe wird ein Mitglied der Geschéftsleitung ei-
ner Kapitalgesellschaft®® bestraft, der ein Be-
triebs- oder Geschdaftsgeheimnis, das ihm in die-
ser Eigenschaft bekannt geworden ist, unbefugt
offenbart®”. Der Strafrechtsschutz dieser im Ak-
tien- und GmbH-Gesetz geregelten nebenstraf-
rechtlichen Bestimmungen reicht zeitlich weiter
als derjenige des § 17 Abs. 1 UWG. Einer Be-
strafung nach § 404 Abs. 1 AktG und § 85 Abs. 1
GmbHG steht es namlich nicht entgegen, wenn
der Tater zur Tatzeit nicht mehr die Eigenschaft
eines Geheimnistragers hat, soweit ihm das Ge-
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heimnis als Mitglied des Geschaftsleitungs- bzw.
Aufsichtsratsorgans bekannt geworden ist*®.

3. Betriebsspionage § 17 Abs. 2 Nr. 1 UWG

Nach § 17 Abs. 2 Nr. 1 UWG wird bestraft, wer
sich ein Geschdfts- oder Betriebsgeheimnis
durch Anwendung technischer Mittel, Herstel-
lung einer verkorperten Wiedergabe des Ge-
heimnisses oder Wegnahme einer Sache, die das
Geheimnis verkorpert, unbefugt verschafft oder
sichert.

Mit bis zu drei Jahren, in besonders schweren Fillen
sogar mit bis zu fiinf Jahren Freiheitsstrafe kann be-
straft werden, wer als eine bei einem Unternehmen be-
schéftigte Person ein Geschifts- oder Betriebsgeheim-
nis, welches ihr im Rahmen des Dienstverhiltnisses an-
vertraut oder zugdngig gemacht worden ist, wihrend
der Geltungsdauer des Dienstverhiltnisses unbefugt

einer anderen Person mitteilt.

Als Tater dieser Strafvorschrift kommt jede - so-
mit auch eine betriebsfremde - Person aber
auch ein Arbeitnehmer in Betracht.

Die Anwendung technischer Mittel ist bereits
dann erfiillt, wenn der Tater einen Computer als
Tatinstrument verwendet*". Auch die Benut-
zung eines Telefons, eines Fotoapparats oder ei-
ner Filmkamera erfiillt dieses Tatbestandsmerk-
mal*?.

Die Tathandlung des Sichverschaffens erfiillt der
Tater, indem er den Gegenstand an sich bringt,
in dem das Know-how verkérpert ist*®). Die Tat-
handlung des ,Sicherns® stellt klar, dass auch
derjenige bestraft wird, der das Geheimnis
schon kennt, sich aber bleibende Kenntnis da-
durch verschafft, dass er das Geheimnis in eine
korperliche Form bringt und es damit auch
leichter an Dritte weitergeben kann*®.

4. Geheimnisverwertung
a) §17 Abs. 2 Nr. 2 UWG

Tathandlung der Geheimnisverwertung ist das
unbefugte Verwerten oder Mitteilen eines Ge-
heimnisses, das der Tadter entweder durch Ge-
heimnisverrat (Abs. 1) oder durch eigene oder
fremde Betriebsspionage (Abs. 2 Nr. 1) erlangt
oder sich sonst unbefugt verschafft oder gesi-
chert hat*®. Titer kann jedermann sein.

29) §77dAbs. 1 StGB.

30) §470 Satz 1 StPO.

31) Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.

32) Diese subjektiven Voraussetzungen gelten bei allen
Varianten des § 17 UWG.

33) Vgl Juris PK-UWG Ernst, § 17 Rdn. 15, Harte-Bavendamm,
a.aO. (Fn. 1),§ 17 Rdn. 8.

34) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 12.

35) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 9.

36) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), 2004.

37) Vgl. Hasselblatt/von Bossel, MAH Gewerblicher Recht-
schutz § 25 Rdn. 20.

38) Vorstand einer AG oder Geschdiftsfiihrer einer GmbH.

39) Nach § 404 Abs. 1 AktG wird auch ein Aufsichtsratsmit-
glied und ein Abschlussprifer oder dessen Gehilfe unter
die Strafbarkeit einbezogen.

40) Ebenfalls missen die oben unter Ill. 2. @) Satz 2 genann-
ten Beweggrtinde des Téters nicht vorliegen.

41) Vgl. Juris PK-UWG Ernst, § 17 Rdn. 22.

42) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 22.

43) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Anm. 20.

44) Vgl. Hasselblatt/von Bossel, a.a.0.(Fn. 37), § 25 Rdn. 37.

45) Vgl. Juris PK-UWG Ernst, § 17 Rdn. 25.
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Griindung

Besondere Bedeutung erlangt diese Vorschrift
bei der Verwertung von Geheimnissen des vor-
maligen Arbeitgebers durch ausgeschiedene
Mitarbeiter. Die Abgrenzungslinien einer befug-
ten Verwertung von Wissen eines ausgeschiede-
nen, keinem Wettbewerbsverbot unterliegenden
Mitarbeiters zu einer strafrechtlich relevanten
Geheimnisverwertung lassen sich dabei wie
folgt zeichnen. Ein ausgeschiedener Arbeitneh-
mer ist berechtigt, Kenntnisse und Informatio-
nen, die er beildufig in seinem Gedichtnis be-
wahrt hat, zu nutzen*®. Eine nach § 17 Abs. 2
Nr. 2 UWG verbotene Sicherungshandlung liegt
bereits dann vor, wenn diese Kenntnisse be-
wusst auswendig gelernt oder korperlich fixiert
werden*”),

Ein ausgeschiedener Arbeitnehmer ist berechtigt,
Kenntnisse und Informationen, die er beildufig in sei-
nem Gedéchtnis bewahrt hat, zu nutzen, eine nach § 17
Abs. 2 Nr. 2 UWG verbotene Sicherungshandlung liegt
bereits dann vor, wenn diese Kenntnisse bewusst aus-
wendig gelernt oder korperlich fixiert werden.
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Liegen dem ausgeschiedenen Mitarbeiter schrift-
liche Unterlagen vor, die er wahrend der Be-
schaftigung befugterweise etwa in Form privater
Aufzeichnungen oder der Abspeicherung auf
dem privaten Notebook gewonnen hat, so liegt
die unbefugte Beschaffung eines Geschdafts-
geheimnisses vor, wenn er diesen Unterlagen
die Informationen entnimmt*®. Nutzt etwa ein
neuer Arbeitgeber ein dergestalt verschafftes
Know-how, macht er sich ebenfalls nach § 17
Abs. 2 Nr. 2 UWG strafbar.

b) § 404 Abs. 2 AKtG und § 85 Abs. 2 GmbHG

Auch die beiden vorgenannten Vorschriften des
Aktien- und GmbH-Rechts stellen die unbefugte
Verwertung eines Betriebs- oder Geschdfts-
geheimnisses, welches einem Mitglied des Ge-
schaftsleitungs- oder Aufsichtsratsorgans in die-
ser Eigenschaft bekannt geworden ist, unter
Strafe. Als Tdter kommen nur die oben bezeich-
neten Mitglieder des Geschaftsleitungs- und Auf-

sichtsratsorgans in Betracht*”.

5. Bewertung und Zusammenfassung

Der strafrechtliche Know-how-Schutz greift
weit. Gerade die Vorschrift des § 17 Abs. 2 Nr. 2
UWG schiitzt den vormaligen Arbeitgeber ge-
geniiber Verwertungshandlungen ausgeschiede-
ner Mitarbeiter und deren neuen Arbeitgeber
oder Geschdftspartner. Im Folgenden soll unter-
sucht werden, welche zivilrechtlichen Mdglich-
keiten des Know-how-Schutzes bestehen.

IV. Zivilrechtlicher Know-how-Schutz
1. Uberblick

Die Verletzung der oben unter Abschn. III. vor-
gestellten Strafrechtsnorm begriinden zugleich
zivilrechtliche Anspriiche des Verletzten. Eine
Verletzung der §§ 17 ff. UWG ist ndmlich so-
gleich ein Verstof? gegen das Verbot unlauteren
Wettbewerbs nach § 3 UWG, § 4 Nr. 9 - 11 UWG.
§ 17 UWG ist dartiiber hinaus auch Schutzgesetz
i. S. des § 823 Abs. 2 BGB. In Einzelfillen wer-
den auch die Voraussetzungen des § 826 BGB

(vorsdtzliche sittenwidrige Schadigung) vorlie-
gen. Bei einer Geheimnisverletzung durch ein
Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied finden fer-
ner die aktienrechtlichen Normen des §§ 93, 116
AktG Anwendung.

2. Anspriiche

Dem Verletzten stehen weitreichende Ansprii-
che, insbesondere solche auf Unterlassung, Be-
seitigung, Schadensersatz, Auskunft und Besich-
tigung von Gegenstanden (wie Maschinen,
Computerprogrammen oder Konstruktions-
zeichnungen) zu®?.

a) Unterlassung

Der Verletzte hat einen Anspruch darauf, dass
der Verletzer eine Zuwiderhandlung unterlasst,
solange das Geheimnis nicht schlechthin offen-
kundig geworden ist®”. Der Unterlassungs-
anspruch betrifft nicht nur die unbefugte Mittei-
lung oder Verwertung, sondern erstreckt sich
auch auf abgewandelte Ergebnisse des unbefug-
ten Zugriffs, soweit diese in nicht unwesentli-
chem Umfang auf der unlauter erlangten Kennt-
nis beruhen®? .

Wenn das geschiitzte Know-how dem Know-
how tragenden Unternehmen lediglich einen
zeitlichen Vorsprung gegeniiber seinen Wett-
bewerbern verschafft, kann es geboten sein, den
Unterlassungsanspruch nur zeitlich befristet gel-
tend zu machen®”. Dies kann etwa dann in Be-
tracht kommen, wenn vormalige Entwickler ei-
nes Softwarehauses das im Rahmen ihrer Tatig-
keit bei Kunden dieses Softwareunternehmens
erworbene Know-how nutzen wollen, um ein
Konkurrenzunternehmen zu griinden und mit
diesem speziell erworbenen Know-how Kunden
ihres vormaligen Arbeitgebers zu einer Vertrags-
beendigung mit diesem auffordern wollen®®.

Ein zeitlich begrenzter Unterlassungsantrag
kommt weiter in Betracht, wenn ein Arbeits-
oder Dienstverhdltnis fristlos gekiindigt worden
ist und lber die Berechtigung der Kiindigung
Streit besteht®®.

b) Beseitigung

Dem geschadigten Unternehmen steht ein An-
spruch auf Beseitigung des durch den rechtswid-
rigen Eingriff geschaffenen Zustands zu, indem
etwa unbefugt angefertigte Aufzeichnungen
dem Verletzer zum Zwecke der Vernichtung
weggenommen werden konnen®®. Der Beseiti-
gungsanspruch setzt voraus, dass eine fortdau-
ernde rechtswidrige Storungsquelle vorliegt®.

46) Vgl. BGH, GRUR 2006 S. 1044 (1045) Rdn. 13 m.wN.,
Westermann, GRUR 2007 S. 116 (117 f,).

47) Vgl. Westermann, GRUR 2007 S. 116 (117 f).

48) BGH, GRUR 2006 1044 (1046) Rdn. 19 — Kundendaten-
programm S. 1045 Rdn. 14.

49) Vgl. Schal, in: MinchKomm AktG, § 404 Rdn. 45, Otto, in:
GrofSkomm, 4. Aufl. JAHR FEHLT§ 404 Rdn. 7.

50) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 58.

51) Vgl Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 59.

52) Vgl BGH, GRUR 1985 S. 294 (296).

53) Vgl. Hasselblatt/Musiol, a.a.O. (Fn. 12), § 26 Rdn. 46.

54) Vgl. Hasselbatt/Musiol, a.a.O. (Fn. 12), § 26 Rdn. 46.

55) Weitere Beispiele vgl. bei Hasselblatt/Musiol, a.a.O.
(Fn. 12), § 26 Rdn. 46.

56) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 62.

57) Vgl. Juris PK-UWG, Seichter § 8 Rdn. 58 ff.
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c¢) Schadensersatz

Bei der Durchsetzung des Schadensersatz-
anspruchs ist der Verletzte nicht darauf be-
schrankt, den konkreten Schaden einschliefdlich
entgangenen Gewinns nach den allgemeinen Re-
gelungen des Biirgerlichen Gesetzbuchs geltend
zu machen. Der Bundesgerichtshof gewadhrt
dem Verletzten die dreifache Moglichkeit der
Schadenberechnung®®. Der Verletzte kann ent-
weder den entgangenen Gewinn, die Herausgabe
des Verletzergewinns oder Schadensersatz im
Wege der Lizenzanalogie verlangen. Soweit es
in der betreffenden Branche tiblich ist, in Know-
how-Lizenzvertragen sowohl eine Einmalzah-
lung bei Vertragsschluss als auch laufende Li-
zenzgebiihren, etwa orientiert am Umsatz oder
als Stiicklizenzen, zu vereinbaren, eroffnet die
Schadensberechnungsmoglichkeit der Lizenz-
analogie dem verletzten Unternehmen die Mog-
lichkeit, sowohl den Einmalbetrag als auch die
wiederkehrenden Betrige geltend zu machen®”.
rausgabe des Verletzergewinns kann sich anbie-
ten, wenn das Unternehmen des Verletzers mit ei-
ner hoheren Gewinnmarge arbeitet als das Ge-
heimnis tragende Unternehmen®®.

d) Auskunft

Dem Know-how-Trdger steht zur Vorbereitung
weitergehender Anspriiche ein Auskunfts-
anspruch iiber Art, Zeitpunkt, Zeitraum und
Umfang der Verletzungshandlung zu®’. Der
Auskunftsanspruch richtet sich auch darauf, An-
gaben im Rahmen der dreifachen Schadens-
berechnung zu erhalten, etwa um die Heraus-
gabe des Verletzergewinns geltend machen zu
konnen®?.

e) Besichtigung

Einem Anspruch auf Besichtigung einer Sache
kommt dann erhebliche Bedeutung zu, wenn ei-
ne erhebliche Wahrscheinlichkeit einer Rechts-
verletzung besteht, der Verletzte diese jedoch
nicht beweisen kann. Der BGH hat in der Ent-
scheidung ,Faxkarten®”“ einen solchen Besich-
tigungsanspruch bei der vermuteten Verletzung
von Urheberrechten bejaht und dem Kldger den
Zugang zu dem Source Code des (vermutlich
verletzenden) Computerprogramms bejaht. Der
Kldger in jenem Verfahren hatte seine urheber-
rechtlich geschiitzte Position in Bezug auf das
Originalprogramm nachweisen und erhebliche
Indizien fiir eine unbefugte Ubernahme dieses
Originalprogramms durch den Verletzer anfiih-
ren konnen. Eine eindeutige Beweisfiihrung war
ihm jedoch nur durch die Uberpriifung des in
den Hadnden des Beklagten befindlichen Source
Codes moglich®®,

f) Bewertung und Zusammenfassung der zivilrecht-
lichen Moglichkeiten

Dem Geheimnisinhaber steht ein wirkungsvol-
les zivilrechtliches Instrumentarium zur Ver-
fiigung, Anspriiche gegeniiber dem Know-how-
Verletzer durchzusetzen. Die Madglichkeit der
dreifachen Schadensberechnung kann dazu fiih-
ren, dass der Verletzer einen Ausgleich erhilt,
der grofier ist als der ihm konkret entstandene
Schaden.
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V. Optimierung des Know-how-Schutzes
1. Vorbemerkung

Ein Technologieunternehmen und dessen Griin-
der, die ihr betriebliches Know-how bei der Un-
ternehmensfinanzierung einsetzen wollen, miis-
sen sich bewusst sein, dass der in dem voran-
gegangenen Abschnitt dargestellte gesetzliche
Know-how-Schutz retroaktiv wirkt. Eine began-
gene Know-how-Verletzung kann mit den Mit-
teln des Strafrechts verfolgt und den Moglichkei-
ten des Zivilrechtes in ihren wirtschaftlichen

Folgen ausgeglichen werden®®.

Im Folgenden soll dargestellt werden, wie der
Know-how-Schutz proaktiv optimiert werden
kann.

Schaden.

Die Moglichkeit der dreifachen Schadensberechnung
kann dazu fiihren, dass der Verletzer einen Ausgleich
erhilt, der griBer ist als der ihm konkret entstandene

2. Mafnahmen
a) Leitlinien zum Know-how-Schutz

twb =0.4w > Die Geschaiftsleitung sollte Leitlini-
en vorgeben, wie Know-how definiert und wie
mit Know-how-Verletzungen umgegangen wer-
den soll.

Es bieten sich die nachfolgenden Umsetzungs-
mafinahmen an.

b) Systematische Erfassung des Know-how®®

Die Umsetzung der Leitlinien sollte mit einer
moglichst prazisen Bestandsaufnahme begin-
nen. Dabei ist das in dem Betrieb vorhandene
Know-how systematisch zu erfassen. Prozesse,
die zur Entstehung und Weitergabe des Know-
how fiihren, sind zu analysieren. Gefahrdungs-
potenziale, die zu einer Offenlegung des Know-
how fiihren, sind zu identifizieren®”. Bei eini-

58) Vgl. BGH, GRUR 1977 S 539 (541 f,) — Prozessrechner.

59) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 63.

60) Der Verletzer darf bei der Ermittlung des herauszugeben-
den Gewinns nur denjenigen Teil der Gemeinkosten in An-
satz bringen, der den betreffenden Umsatzgeschdiften di-
rekt zuzuordnen ist. Wird ein Schadensersatzanspruch aus
einer Know-how-Verletzung gegentber einem Vorstands-
oder Aufsichtsratsmitglied einer AG geltend gemacht, be-
stehen Beweiserleichterungen. Ist die AG geschddigt wor-
den und dies auf ein Handeln eines Vorstands zurdick-
zufihren, muss das jeweilige Vorstandsmitglied darlegen
und beweisen, dass es nicht pflichtwidrig gehandelt hat.

61) Vgl. Hasselblatt/Musiol, a.a.O. (Fn. 12), § 26 Rdn. 47, Har-
te-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 64.

62) Vgl. Harte-Bavendamm, a.a.O. (Fn. 1), § 17 Rdn. 64.

63) Vgl BHGZ 150S. 377

64) Vgl. BGHZ 150 S. 377 ff, bei berechtigten Interessen des
Verletzten ist diese Besichtigung ggf. ber einen Sachver-
stdndigen durchzufihren.

65) Folgt man der Einschdtzung, dass das Know-how einen
erheblichen Wert darstellt, gelangt man zwingend zu dem
Ergebnis, dass der Know-how-Schutz Geschdftleitungsauf-
gabe und dessen Vernachldssigung eine Verletzung der
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Ge-
schdiftsleiters darstellt. So stellt Ziffer 4.1.1 des Corporate
Governance Codex klar, dass der Vorstand der Steigerung
des nachhaltigen Unternehmenswerts verpflichtet ist

66) Vgl dazu Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 43 ff,; Wester-
mann spricht in diesem Zusammenhang von einem be-
trieblichen Know-how-Schutzprogramm.

67) Dabei kann es sich sowohl um gewollte Auenkontakte
von Mitarbeitern, etwa bei Vertragsverhandlungen oder
AuBerungen bei Fachtagungen, handeln.
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Griindung

gen Branchen ist darauf zu achten, dass teilwei-
se eine Offenlegung von Know-how aufgrund
gesetzlicher Vorschriften zu erfolgen hat®®. In
diesen Fillen ist sicherzustellen, dass heraus-
zugebende Informationen nicht an Konkurren-
ten gelangen. Die Erfassung und der Schutz des
Know-how sind dabei mit einem vorhandenen
internen Kontrollsystem zu harmonisieren. Bei
Zertifizierungen des Unternehmens ist darauf zu
achten, dass diese den Know-how-Schutz unter-
stlitzen und diesem nicht etwa entgegenstehen.

Der Know-how-Schutz wird somit deutlich erhdht,
wenn Angestellte dariiber informiert werden, was eine
vertrauliche Information ist und zu welchen erhebli-
chen zivilrechtlichen und strafrechtlichen Folgen eine
Know-how-Verletzung fiihren kann.
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Die Know-how-geschiitzten Informationen soll-
ten mit bestimmten Standardkennzeichnungen
belegt® oder zu definierenden Schutzklassen
zugeordnet und dokumentiert werden’®. Diese
Maflnahmen empfehlen sich auch aus recht-
lichen Griinden; der Offenbarungswille wird do-
kumentiert und die Informationsnutzung i. S.
der Vorbenutzung wird manifestiert”".

Diese Bestandsaufnahme sollte genutzt werden,
um Schutzmafinahmen zu entwickeln. Je nach
Art und Reife des Unternehmens bieten sich da-
bei Manahmen an, die technischer, betriebs-
organisatorischer oder auch vertraglicher Natur
sein kénnen’®. Exemplarisch sollen zwei Maf-
nahmen vorgestellt werden.

c) Schulungen fiir Mitarbeiter

Die Geschaftsleitung eines Technologieunter-
nehmens muss sich bewusst sein, dass Mitarbei-
ter i.d.R. die gesetzlichen Regelungen des Know-
how-Schutzes, die sich auf unterschiedliche Ge-
setze verteilen, nicht oder nicht hinreichend ge-
nau kennen werden.

Mitarbeiter werden sich zudem haufig nicht be-
wusst sein, welchen Wert eine Information fiir
das Unternehmen hat. Dies gilt etwa fiir eine ge-
scheiterte oder (noch) nicht umgesetzte tech-
nische Entwicklung’®. Es ldsst sich leicht er-
messen, dass etwa der engagierte Mitarbeiter ei-
ner FuE-Abteilung am Rande einer Fachtagung
gegeniiber Kollegen eines Konkurrenzunterneh-
mens ,,sein Herz dariiber ausschiittet®, dass sei-
ne Entwicklungsarbeit der letzten Jahre offen-
sichtlich in eine nicht verwertbare Sackgasse ge-
fiihrt hat und die Entwicklungsergebnisse dabei
schildert. Dieser Mitarbeiter mag den Wert sei-
ner eigenen Entwicklungsarbeit fiir den Konkur-
renten, der dadurch einen entscheidenden Hin-
weis fiir eine Parallelentwicklung erhalten hat,
nicht erkannt haben.

Der Know-how-Schutz wird somit deutlich er-
hoht, wenn Angestellte dariiber informiert wer-
den, was eine vertrauliche Information ist und
zu welchen erheblichen zivilrechtlichen und
strafrechtlichen Folgen eine Know-how-Verlet-
zung fithren kann.

Mitarbeiter sollten auch dartiber aufgekldrt wer-
den, welche Folgen es haben kann, wenn diese
Know-how von anderen Unternehmen empfan-
gen haben. Derin der US-Rechtssprache verwand-

te Begriff der , Trade secret contamination”®“ gibt
einen deutlichen Hinweis darauf, dass nunmehr
Mafinahmen ergriffen werden miissen, damit
der ,kontaminierte“ Mitarbeiter sich und das
ihn anstellende Unternehmen nicht der Gefahr ei-
ner aktiven Schutzrechtsverletzung aussetzt.

Auch sollten die Angestellten iiber den Pflich-
tenkreis eines aus dem Unternehmen aus-
geschiedenen Mitarbeiters informiert werden.
Dazu zahlt die Erlduterung der Abgrenzungslini-
en zwischen einer befugten und einer unbefug-
ten Verwertung von Wissen”>.

Im Rahmen dieser Schulungen sollten auch die
von der Geschiftsleitung entwickelten Leitlinien
zum Know-how-Schutz erldutert werden.

3. Vertraglicher Know-how-Schutz’®

a) Geschiftsbeziehungen mit anderen Unternehmen

Die Anbahnung und Durchfiilhrung von Ge-
schaftsbeziehungen mit anderen Unternehmen
setzt in mannigfaltigen Konstellationen die Of-
fenlegung von betrieblichem Know-how voraus.

Betriebliche Informationen werden bei M&A-
Transaktionen und Finanzierungsanbahnungen
offengelegt. An diesen Transaktionen ist jeden-
falls bei jiingeren Technologieunternehmen zu-
mindest ein Mitglied des Geschaftsleitungsorgans
beteiligt. Bei Venture Capital-Finanzierungen
oder etwa der Verduflerung wesentlicher Aktien-
pakete oder Betriebsteile wird der mogliche Fi-
nanzierer oder Erwerber auf die Durchfiihrung ei-
ner Due Diligence-Priifung bestehen. Das Tech-
nologieunternehmen steht vor der Entscheidung,
ob sie diese Due Diligence-Priifung zulassen soll
und welche Informationen sie im Rahmen dessen
offen legen darf. Als Orientierungsmafistab sollte
dabei fiir das Unternehmen und ihre Geschaftslei-
ter - ohne Ansehung der Rechtsform - der strenge
aktienrechtliche Sorgfalts- bzw. Verschuldens-
mafistab des § 93 AktG herangezogen werden.
Danach gilt - formelhaft verkiirzt -, dass eine In-
formationsweitergabe etwa im Rahmen einer Due
Diligence-Priifung nur dann zuldssig ist, wenn ei-
ne entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarung
abgeschlossen worden und die Offenlegung un-
umgdnglich fiir das Zustandekommen des Ge-
schifts ist’”. Bei dem Abschluss der Vertraulich-

68) ZB. aufgrund des Gesetzes Uber Medizinprodukte BGBI |
1994, 1963 ff, Richtlinie 98/79/EG des Europdischen
Parlaments und des Rats vom 27.10.1998 tber In-Vitro-
Diagnostika.

69) Vgl Kurz, a.a.0. (Fn. 2), S. 260 ff.

70) Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 43 ff.; instruktiv Kurz, der in
einer innerbetrieblichen Vertraulichkeitsrichtlinie die ver-
schiedenen Standardkennzeichnungen sowohl definiert
als auch mit Beispielen verdeutlicht.

71) Vgl Kurz, a.a.O.(Fn. 2), S. 253, Westermann, a.a.O. (Fn. 4),
S. 44, siehe unten.

72) Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 45.

73) Vgl.dazu das Beispiel beiKurz, a.a.O. (Fn. 2), S. 256 unter 2).

74) Siehe dazu Kurz, a.a.O. (Fn. 2), S. 264.

75) Vgl. dazu oben Abschn. II. 4.

76) Auch der vertragliche Know-how-Schutz ist ein wesentli-
ches Thema der Mitarbeiterschulung.

77) Vgl. nur Hiffer, AktG, 7. Aufl. JAHR FEHLT, § 93 Rdn. 8;
Hopt, in: GroBkomm. AktG, § 93 Rdn. 213; AUTOR???7?,
Handbuch des Aktienrecht bei Unternehmensakquisition,
JAHR??2; deutlich enger Lutter, ZIP 1997 S. 613 (617),
grundsdtzlich zu den Pflichten der Gesellschaftsorgane bei
dem Unternehmenskauf einschlielSlich Due Diligence Pi-
cot/Mentz/Seydel, Die Aktiengesellschaft bei Unterneh-
menskauf und Restrukturierung, 2003, Il. Rdn. 1 ff.
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keitsvereinbarung sollte zugleich die Weitergabe
und Nutzung von Informationen an und durch
Dritte und ggf. auch an und durch Konzernunter-
nehmen ausgeschlossen werden”®.

Auf einer ganz anderen hierarchischen Ebene,
ndmlich hdufig durch Mitarbeiter aus den
FuE-Abteilungen, werden Forschungs- und
Entwicklungsprojekte zwischen zwei oder meh-
reren Unternehmen durchgefiihrt. Diese Pro-
jekte bergen hiufiger eine grofiere Gefahr fiir
eine Verletzung des betrieblichen Know-hows
als die vorstehend beschriebenen M&A-Prozes-
se. Dies liegt daran, dass die an einem
M&A-Prozess beteiligten Geschaftsleiter bei der
Weitergabe von Know-how zumeist entspre-
chend sensibilisiert und beraten die notwendige
Vorsicht walten lassen, wdhrend Mitarbeiter
aus FuE-Abteilungen diese Beratung haufig
nicht erhalten und sich zudem im Laufe eines
FuE-Prozesses eine enge Arbeits- und Vertrau-
ensbeziehung zu den beteiligten Mitarbeitern

des Partnerunternehmens entwickelt’®.

FuE-Projekte bediirfen daher einer besonders
sorgfdltigen Steuerung, um eine Verletzung des
eigenen oder auch von fremdem betrieblichen
Know-how zu verhindern. Bereits in der Anbah-
nungsphase ist das eigene betriebliche Know-
how sehr sorgfiltig zu dokumentieren. Es ist so-
dann zu iiberlegen, mit welchen vertraglichen
Regelungen der Know-how-Schutz flankiert
werden kann. Wahrend des FuE-Projektes sind
die dabei offengelegten Know-how-beschiitzten
Informationen fortlautend zu dokumentieren®”.

b) Vereinbarungen mit Arbeitnehmern

Mitarbeiter diirfen Know-how-geschiitzte Infor-
mationen wdhrend des Beschaftigungsverhalt-
nisses nicht offenbaren oder verwerten®".

Dartiiber hinaus konnen Arbeitnehmer vertrag-
lich zur Vertraulichkeit verpflichtet werden. Es
wird empfohlen, eine Vertraulichkeitsverein-
barung getrennt vom Arbeitsvertrag abzuschlie-
fen, um diese spater leichter konkretisieren und
fortschreiben zu konnen®”. Um eine iibermaRi-
ge Bindung und damit die Gefahr einer Nichtig-
keit zu vermeiden, sollte der Inhalt der Vertrau-
lichkeitsvereinbarung mdoglichst pradzise unter
Vermeidung von All-Klauseln beschrieben wer-
den®.

Eine Vertraulichkeitsvereinbarung ist grundsatz-
lich auch noch nach der Beendigung des Be-
schaftigungsverhaltnisses wirksam. Dies gilt je-
doch nur, solange diese Vereinbarungen nicht
die Intensitdt eines nachvertraglichen Wett-
bewerbsverbots erlangen®®. Dies ist dann gege-
ben, wenn der Arbeitnehmer praktisch in sei-
nem Arbeitsgebiet nicht mehr tatig werden
kann. Die Vertraulichkeitsvereinbarung sollte
sich daher auf genau definiertes Know-how be-

ziehen und zeitlich begrenzt werden®®.

VI. Nutzung des betrieblichen Know-
hows bei VC-Finanzierungen

1. Prdsentation

Kapitalsuchende Technologieunternehmen pra-

sentieren sich moglichen Investoren durch einen
in Textform abgefassten Businessplan. Der Busi-
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nessplan ist ein geeignetes Mittel, das betriebli-
che Know-how und die Schutzvorkehrungen ei-
nes Technologieunternehmens darzustellen.
Folgt man dem iiblichen Aufbau eines Business-
plans®® bietet es sich an, bei der Unternehmens-
beschreibung auf organisatorische Mafinahmen
zum Know-how-Schutz hinzuweisen®”. Bei der
Darstellung der Umsatztrager, des Markts und
Wettbewerbs kann eine Einschdtzung zu dem
Know-how-Vorsprung und Mafinahmen, diesen
zu halten und auszuweiten, gegeben werden.
Die Darstellung sollte dabei informativ, aber
nicht zu detailliert sein, um das Know-how
nicht offen zu legen. Spdtestens mit Beginn kon-
kreter Finanzierungsverhandlungen und dem
Wunsch des moglichen Finanzgebers nach der
Durchfiihrung einer Due Diligence-Priifung ist
das Know-how durch Geheimhaltungs- und
Nutzungsbeschrankungsvereinbarungen  ver-
traglich zu schiitzen.

Technologieunternehmen sind fiir nicht patentfdhige
Informationen auf den Know-how-Schutz angewiesen.

2. Know-how-Schutz vs. Patentschutz

Ein Technologieunternehmen, welches Know-
how als Asset bei einer VC-Finanzierung einset-
zen will, muss sich auf den Einwand gefasst ma-
chen, dass ein moglicher VC-Geber der Auffas-
sung folgt, dass allein eine Patentanmeldung
wirksamen Schutz geistigen Eigentums ver-
spricht®®.

Nachfolgend sollen daher die Schutzvorausset-
zungen und Folgen von Know-how und Paten-
ten gegentiber gestellt werden.

Der Schutz von Know-how setzt weit geringere

Anforderungen an die zu schiitzende Informati-

on®”; wihrend ein Patent nur bei dem Vorliegen

der Schutzvoraussetzungen des § 1 PatG (tech-
nische Erfindung, Neuheit und gewerbliche An-
wendbarkeit) erteilt werden kann. Daraus ergibt
sich zundchst, dass Technologieunternehmen
fir nicht patentfahige Informationen auf den
Know-how-Schutz angewiesen sind. Nur fiir die
Informationen, die patentfdhig sind, steht das
Unternehmen vor der Wahl der teilweisen Erset-
zung des Know-how-Schutzes durch den Patent-
schutz. Dabei sind folgende Kriterien zu beden-
ken, die belegen, dass auch in diesem Fall nicht
zwingend eine Entscheidung fiir den Patent-

78) Zu Formulierungsbeispielen siehe Kurz, a.a.O. (Fn. 2),
S.5I1ff

79) Gerade deshalb ist eine Mitarbeiterschulung bei diesen
Gemeinschaftsprojekten von besonders hoher Bedeu-
tung.

80) /.d.Sg. Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 87.

81) Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 81, zu dem Pflichtenkreis
bei ausgeschiedenen Mitarbeitern vgl. Abschn. Il. 4.

82) Vgl. dazu Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 93.

83) So auch Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 93.

84) Vgl. Hasselblatt/Musiol, a.a.O (Fn. 12), § 26 Rdn. 32.

85) 1d.S. Hasselblatt/Musiol, a.a.O. (Fn. 12), § 26 Rdn. 32.

86) Vgl. z.B. von Hodenberg/Guth, in: Weitnauer, Venture Ca-
pital Handbuch, 3. Aufl. 2007, S. 106 f.

87) Vgl. von Hodenberg/Guth, a.a.O. (Fn. 87), S. 106 1.

88) Vgl. Missling, in: Weitnauer, a.a.O. (Fn. 87), S. 96 f. Der Be-
griff des Patents wird nachfolgend als Synonym fiir ge-
werbliche Schutzrechte genutzt; ein Eingehen etwa auf
Sorten, Halbleiter oder Markenschutz wiirde den Umfang
dieses Beitrags sprengen.

89) Vgl. dazu oben Abschn. II. 2.
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schutz und gegen den Know-how-Schutz gefallt

werden muss:

® Mit der Offenlegung der Anmeldung zur Pa-
tenterteilung endet der bis dahin bestehende
Know-how-Schutz ~ wegen  Offenkundig-
keit®. Zwischen der Offenlegung und Ertei-
lung des Patents kann eine erhebliche Zeit-
spanne liegen’”.Von dem Zeitpunkt der Ver-
offentlichung bis zur Erteilung des Patents
besteht jedoch nur ein eingeschrankter
Schutz (§ 33 PatG). Der Anmelder kann von
dem Benutzer unter den weiteren Vorausset-
zungen des § 33 PatG eine den Umstinden
nach angemessene Entschadigung verlangen;
weitergehende Anspriiche, etwa auf Unter-
lassung, sind ausgeschlossen. Der zivilrecht-
liche Know-how-Schutz greift weiter®? .

® Der durch das Patent vermittelte Schutz be-
steht ab Erteilung zeitlich®® und rdumlich
beschrankt, bei einem deutschen Patent etwa
beschrankt auf das Gebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland®®. Die erfinderische Infor-
mation wird durch die Offenlegung der Pa-
tentanmeldung raumlich und zeitlich grund-
satzlich unbegrenzt offenkundig”.

@ Der Inhaber von Know-how hat grundsatzlich
ein rdumlich und zeitlich unbegrenztes fak-
tisches Monopol, solange die Information
nicht offenkundig ist’® . Der Know-how-Inha-
beristjedoch nicht davor geschiitzt, dass ande-
re zufallig eine inhaltsgleiche Information
selbst entwickeln oder aus unabhéngiger Quel-
le erhalten®”. Soweit dieser parallele Know-
how-Inhaber die Information nicht offenlegt,
bleibt der Know-how-Schutz gegeniiber Drit-
tenbestehen. Gegeniiber einem Know-how-In-
haber, der vorher schon seine Erfindung in Be-
nutzung genommen oder die dazu erforderli-
chen Vorbereitungen getroffen hat, entfaltet ei-
ne Patenterteilung an einen Anderen keine
Sperrwirkung (§ 12 Abs. 1 PatG)®®.

@® Nicht zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass
der Patentschutz nur iiber Kostenaufwand,
Anmelde- und Jahresgebiihren und Bera-
tungsaufwand zu erlangen und zu erhalten
ist, wahrend der Know-how-Schutz grund-
sdtzlich ohne eine solche Kostenbelastung
entsteht und fortbesteht.

Aus dem Vorstehenden wird deutlich, dass es
auch bei patentfihigen Erfindungen einer sorg-
faltigen Abwagung im Einzelfall bedarf, ob der

bestehende Know-how-Schutz durch einen Pa-
tentschutz ersetzt werden soll. Nicht zutreffend
wadre jedoch in diesem Zusammenhang die Ein-
schdtzung, dass nur die zum Patent angemelde-
te Erfindung oder das erteilte Patent - auch im
Rahmen von VC-Finanzierungen - einen wirt-
schaftlichen Wert verkorpern wiirde.

VII. Zusammenfassung und Ausblick

Der vorgelegte Beitrag soll verdeutlichen, dass
geheimes betriebliches Know-how einen erheb-
lichen wirtschaftlichen Wert verkorpern kann.
VC-Kapital suchende Technologieunternehmen
haben es in der Hand, durch geeignete interne
Schutzmafinahmen den Wert des betrieblichen
Know-hows zu erhohen. Gleichwohl ist fest-
zustellen, dass betriebliches Know-how derzeit
bei weitem nicht die Wertschdtzung der Finanz-
geber erfihrt, wie gewerbliche Schutzrechte,
insbesondere Patente. Dies liegt zum einen da-
rin, dass das betriebliche Know-how ein erkla-
rungsbediirftiges Gut ist, dem zum anderen die
wverbriefte“ Anerkennung eines gewerblichen
Schutzrechts fehlt. Der durchaus vorhandene
Straf- und zivilrechtliche Schutz erscheint zu
wenig griffig, um das betriebliche Know-how
fiir VC-Finanzierungen wirkungsvoll nutzbar zu
machen.

Nach Ansicht des Verfassers bestiinde die Chan-
ce, den Stellenwert des betrieblichen Know-how
bei VC-Finanzierungen deutlich zu erhéhen,
wenn durch geeignete Zertifizierungs- oder Ra-
tingwerkzeuge und deren Verdffentlichungen
das weitgeficherte Know-how den ,Ritter-
schlag” einer fachkundigen Validierung erhielte.

90) Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 31, Hasselblatt/Musiol,
a.a.O. (fn. 12), § 26.

91) Ann, GRUR 2007 S. 39 f, spricht von einer durchschnitt-
lichen Dauer der Anmeldung bis zur Erteilung eines Pa-
tents bei dem deutschen Patentamt von drei Jahren. Die
Offenlegung erfolgt tblicherweise 18 Monate nach der
Anmeldung zur Patenterteilung.

92) Siehe oben unter Abschn. IV.

93) 20 Jahre nach Anmeldung (§ 16 Abs. 1 Satz 1 PatG).

94) Kurzibersicht tber europdische Patente und PCT-Verfah-
ren, vgl. etwa Missling, a.a.O. (Fn. 89), S. 96 f.

95) Vgl. Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 33.

96) Vgl. Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 32. Ein bekanntes Bei-
spiel: Langjéhrig gehtitetes Know-how ist die geheim ge-
haltene Coca-Cola-Rezeptur.

97) Vgl. Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 4.

98) Vgl. auch Westermann, a.a.O. (Fn. 4), S. 32.
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