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Planen Sie, eine Holdingstruktur zu nutzen, achten Sie unbedingt darauf, die Hol-
dinggesellschaft vor dem Startup zu griinden, weil ansonsten die Steuervorteile
erst sieben Jahren nach Einbringung der Anteile des Startups in die Holdingsge-
sellschaft einsetzen.

Nachteile der Holdingstruktur

Wenn Sie nicht von Anfang an ein Holdingmodell aufsetzen, sondern spiter die
Anteile eines bestehenden Startups in ein Holdingkonstrukt tiberfithren, kann eine
Sperrfrist von sieben Jahren greifen, bevor Sie von der giinstigen Versteuerung
beim Unternehmensverkauf etc. voll profitieren kénnen.

Die genannten Steuervorteile gelten, wenn das operativ titige Startup eine Unter-
nehmergesellschaft ist, nur eingeschriankt. Sie miissen in diesem Fall beachten, dass
die Unternehmergesellschaft gesetzlich verpflichtet ist, 25 % ihres Jahresgewinns
anzusparen. Die Gewinnausschiittung in die Holdinggesellschaft kann also, bis das
Stammbkapital von € 25.000 erreicht ist, nur zu maximal 75 % genutzt werden.

Der VeriufRerungserlos ist in der Holdinggesellschaft gebunden. Sobald Sie den
Erlos als Gesellschafter aus der Holdinggesellschaft herausnehmen, das Geld also
fiir sich nutzen wollen, missen Sie dann doch die tiblichen Steuern zahlen. Die
Holdingstruketur ist daher hauptsichlich als Investmentvehikel geeignet.

In der Holdingstruktur haben Sie mindestens zwei Buchftthrungen und Jahresab-
schliisse und verschiedene Vertrige, sodass sich die laufenden Kosten im Ver-
gleich zu der »normalen« Griindung eines Startups ohne Holding natirlich erho-
hen. AuRerdem steigt der Verwaltungsaufwand.

Hinweis: 10 %-Grenze

Damit Dividenden/Gewinnauszahlung aus einer Kapitalgesellschaft an eine ande-
re Kapitalgesellschaft steuerlich zu 95 % freigestellt werden, muss die Beteiligung
an der Tochter (dem operativ titigen Startup) mindestens 10 % betragen. Liegt
die Beteiligung unter 10 %, greift die Steuerbefreiung nicht, dann wiirde die volle
Korperschaftsteuer/Gewerbesteuer auf die Dividende anfallen. Fiir VerduRerungs-
gewinne (z.B. Kaufpreis fiir das Startup) gilt die Steuerfreistellung aber unabhin-
gig von der Beteiligungshohe. Die 10 % Mindestbeteiligung ist also entscheidend,
wenn man plant, Gewinne aus der Tochtergesellschaft laufend als Dividende in
die Holding zu holen.
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Praxistipp: Bei Exit-Orientierung mit Holdingmodell beschaftigen

Wenn die Griinder bereits bei Griindung des Startups einen Exit, z.B. einen Un-
ternehmensverkauf, planen und auf lange Sicht tiber 10 % (auch nach einer Ver-
wisserung in Finanzierungsrunden) an dem Startup halten werden, ist dem Exis-
tenzgriinder dringend zu raten, sich mit der Holdingstruktur auseinanderzusetzen.

Sollten Sie eine auslindische Holdinggesellschaft in Erwiagung ziehen, ist die Bera-
tung durch einen spezialisierten Rechtsanwalt dringend zu empfehlen.

Die operativ titige GmbH und die Holdinggesellschaft, z.B. eine Unternehmerge-
sellschaft, konnen an einem Tag im gleichen Notartermin gegriindet werden.
Wenn erst die Holdinggesellschaft gegriindet wird, konnen die Holdinggesell-
schaft und die operativ titige GmbH mit einer Stammeinlage gegriindet werden,
die von der Holdinggesellschaft an die operativ titige GmbH weitergeleitet wird
(Kaskadengriindung). Allerdings muss dann das Stammkapital der Holdinggesell-
schaft so gewihlt werden, dass nach Abzug der Griindungskosten noch geniigend
Kapital vorhanden ist, um die Stammeinlage in die operativ titige GmbH zu leis-
ten.

Hinweis: Keine gemeinsame Holding griinden

Sie sollten stets Thre eigene Holding griinden: Wenn die Griindungsgesellschafter
eine gemeinsame Holding griinden und dann die operative Company, fithrt dies
spiter bei Beteiligungsvereinbarungen zu Schwierigkeiten, denn professionelle In-
vestoren wollen ein sogenanntes Vesting (sieche Abschnitt (Griinder-) Vesting in Ka-
pitel 4, Vertrdge mit Investoren) der einzelnen Griinder. Das ist aber bei einer ge-
meinsamen Holding nicht ohne Weiteres moglich. Dariiber hinaus méchte man die
Holdingvorteile allein genieRen und spiter bei Investitionen keine Diskussionen
dariiber fiihren, ob und wie aus der Holding heraus investiert oder ausgeschiittet
wird.

Die Genossenschaft

Die fast 200 Jahre alte Gesellschaftsform der Genossenschaft ist mittlerweile in der
Griinderszene bekannt, und Griinder fragen immer wieder, ob diese Gesellschafts-
form fiir sie in Betracht kommt. Meistens entscheiden sie sich allerdings gegen die
Griindung einer Genossenschaft. Manche Startups bauen allerdings genossen-
schaftsihnliche Elemente (z. B. Mitgliederbeteiligung, gleiches Stimmrecht) in eine
GmbH ein.
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Geregelt wird die deutsche Genossenschaft im Genossenschaftsgesetz und im
Handelsgesetzbuch.

Eine Genossenschaft benotigt mindestens drei Mitglieder. Die Mitglieder schlie-
3en einen schriftlichen Gesellschaftsvertrag (das Statut) der keiner notariellen Be-
urkundung bedarf. Mitglieder kénnen natiirliche Personen, juristische Personen,
offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften sein. Die eingetrage-
ne Genossenschaft (eG) ist eine juristische Person und somit selbst Triger von
Rechten und Pflichten.

Der Zweck der Genossenschaften besteht in der Forderung des Erwerbs oder der
Wirtschaft sowie sozialer oder kultureller Belange der Mitglieder durch gemein-
schaftlichen Geschiftsbetrieb. So kann die eG beispielsweise Produkte, die ihre
Mitglieder benotigen, zentral beschaffen oder ihren Mitgliedern Finanzierungshil-
fen zur Verfugung stellen.

Bei den Registergerichten wird ein Genossenschaftsregister gefithrt, in das die Ge-
nossenschaft eingetragen werden muss.

Die Eintragung wirkt rechtsbegriindend, das heiflt, die Genossenschaft erlangt
erst mit der Eintragung die Rechtsstellung einer eingetragenen Genossenschaft.
Der Zusatz »eingetragene Genossenschaft« bzw. die Abkiirzung »eG« muss dann
im Firmennamen enthalten sein.

Die Genossenschaft hat kein festes Kapital. Jedes Mitglied zeichnet einen oder
mehrere Geschiftsanteile, auf die Einzahlungen geleistet werden miissen.

Thre Hohe ist im Statut festgelegt. Da sich das Kapital aus den Einlagen der Mit-
glieder zusammensetzt, ist es abhingig von der Mitgliederzahl. Wichtigstes Mit-
gliedschaftsrecht ist das Recht auf Benutzung der gemeinschaftlichen Férderein-
richtungen. Dieses Recht erstreckt sich auch auf die Verteilung von Uberschuss.
Des Weiteren haben die Mitglieder das Recht, an der Generalversammlung teilzu-
nehmen und ihr Stimmrecht auszuiiben. Bei der Genossenschaft gilt das Prinzip
der Selbstorganschaft, das heifSt, alle Organe kénnen nur mit eigenen Mitgliedern
besetzt werden. Insgesamt hat die Genossenschaft drei Organe:

* Generalversammlung
* Aufsichtsrat
* Vorstand
Die Generalversammlung besteht aus allen Mitgliedern der Genossenschaft. Als

oberstes Entscheidungsorgan wihlt die Generalversammlung den Aufsichtsrat
und beschliefit iiber die Fithrung der Geschifte und die Gewinnverteilung.

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei von der Generalversammlung zu with-
lenden Mitgliedern. Hauptaufgabe ist die Uberwachung der Titigkeit des Vor-
stands. Der Vorstand wird je nach Statut von der Generalversammlung oder vom
Aufsichtsrat gewihlt und besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Dem Vorstand
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obliegt die Geschiftsfithrungs- und die Vertretungsbefugnis. Er leitet die Genossen-
schaft in eigener Verantwortung, muss dabei aber die ihm durch das Statut aufer-
legten Beschrinkungen und die Bindung der in der Generalversammlung gefassten
Beschliisse beachten. Die Titigkeit des Vorstands unterliegt weiterhin der Uberwa-
chung durch genossenschaftliche Prifungsverbinde. Fiir Verbindlichkeiten der Ge-
nossenschaft haftet grundsitzlich nur das Vermogen der Genossenschaft. Im Fall
der Insolvenz kann allerdings eine Nachschusspflicht der Mitglieder im Statut vor-
gesehen werden.

Derzeit gibt es fast 8.000 Genossenschaften in Deutschland. Eine Genossenschaft
passt aber meist nicht zu innovativen Startups, die skaliert werden sollen, weil sie
kapital- und investorenunfreundlich strukturiert ist, demokratisch statt renditeori-
entiert funktioniert, langsame Entscheidungsprozesse hat, keinen Exit ermoglicht
und am Markt als wenig skalierbar wahrgenommen wird.

Bei gemeinschaftsgetragenen Plattformen, Sharing-Economy, Maker-Communities,
Social Startups, Fair-Trade-Projekten oder Energiegenossenschaften, wo Selbsthilfe,
Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit sowie Kollaboration statt Hierarchie im
Fokus stehen, macht gegebenenfalls auch die Gesellschaftsform der Genossen-
schaft Sinn.

BEISPIEL

Plattformgenossenschaften (z.B. von Freelancern oder Kiinstler-Kollektiven oder
von Landwirten gemeinsam betriebene Food Coops) oder Coworking-Space,
Energie- oder Wohnprojekte, Open-Source-Startups mit gemeinschaftlicher Aus-
richtung.

Gemeinniitzige Rechtsformen

Wenn Sie ein gemeinniitziges Unternehmen (auch als Non-Profit-Unternehmen
bezeichnet) griilnden wollen, stehen Thnen verschiedene Rechtsformen zur Verfii-
gung, die den Status einer gemeinniitzigen Kérperschaft erlangen konnen.

Dabei handelt es sich um:

e die gemeinniitzige GmbH (gGmbH),

* die gemeinniitzige Unternehmergesellschaft (gUG) (haftungsbeschrinkt) als
»kleine Schwester« der gGmbH,

* die eingetragene Genossenschaft (e.G.),
* eingetragene Vereine (e.V.) und nicht eingetragene Vereine sowie

e rechtsfihige und nicht rechtsfihige Stiftungen.

Damit Thr Startup als gemeinniitzig anerkannt wird, miissen folgende Punkte er-
fulle sein:
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Das Startup muss unmittelbar einen in der Abgabenordnung genannten ge-
meinniitzigen, mildtitigen oder kirchlichen Zweck verfolgen.

Der Zweck muss selbstlos, unmittelbar und ausschlief3lich sein.

Gewinne diirfen nicht an die Gesellschafter/Mitglieder ausgeschiittet werden,
sondern miissen ausschliefflich dem Geschiftszweck dienen. AuRRerdem miis-
sen alle Gehilter, die die gemeinniitzige Organisation zahlt, in Relation zur er-
brachten Leistung stehen und angemessen sein.

In der Satzung muss ein Begiinstigter festgelegt werden, falls die gemeinntitzi-
ge Organisation aufgelost oder ihre Gemeinntitzigkeit aberkannt wird. In die-
sem Fall fillt das Vermogen der gemeinniitzigen Organisation an diese Person
(eine Ausnahme gilt firr das Stammbkapital). Der »Begiinstigte« muss ebenfalls
als gemeinniitzig anerkannt sein.

Hinweis: Typische gemeinniitzige Zwecke

— Forderung von Wissenschaft, Forschung, Bildung

Forderung von Kunst und Kultur

— Forderung des Umweltschutzes

Unterstiitzung von Bediirftigen

Vorteile einer gemeinniitzigen Organisation sind z.B. die folgenden:

Der gemeinniitzige Zweck des Unternehmens ist sofort an der Bezeichnung er-
kennbar.

Das gemeinniitzige Unternehmen ist von Korperschafts- und Gewerbesteuer
befreit.

Leistungen, die zu wohltitigen Zwecken erbracht werden, kénnen unter Um-
stainden mit reduzierter Umsatzsteuer oder ohne Umsatzsteuer abgerechnet
werden.

Eine gemeinniitzige Organisation kann bei Zuwendungen aus Schenkungen
oder Erbschaften von der Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer befreit werden.

Der fiir den gemeinniitzigen Zweck verwendete Grundbesitz kann von der
Grundsteuer befreit werden.

Die gemeinniitzige Organisation ist berechtigt, Spenden entgegenzunehmen
und dem Spender steuerwirksame Spendenbescheinigungen auszustellen.

Bei der Durchfithrung ihrer Aktivitdten werden gemeinniitzigen Einrichtun-
gen viele Privilegien durch die 6ffentliche Hand eingerdumt, z.B. verbilligte
Nutzung offentlicher Ressourcen, Bereitstellung von Personal, unbitirokrati-
sche Hilfen etc.
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Zuwendungen der 6ffentlichen Hand sind oft deutlich héher (haufig gilt sogar
eine hundertprozentige Forderquote) als bei nicht gemeinniitzigen Organisa-
tionen, wo es z.B. nur eine funfzigprozentige Férderquote gibt.

Die nebenberufliche Titigkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemein-
niitziger Einrichtungen ist steuerrechtlich mit zwei besonderen Freibetragen
privilegiert.

Gemeinntitzige Korperschaften sind vielfach von staatlichen Gebiithren und
Kosten befreit und erhalten giinstigere Konditionen bei der Anmietung von
Riaumlichkeiten oder der Kreditaufnahme.

Leider gibt es auch einige Nachteile:

Der gemeinntitzige, selbstlose Aspekt muss bei der Grindung prizise heraus-
gearbeitet werden.

Anderungen des Unternehmensgegenstands bediirfen der Zustimmung der Fi-
nanzverwaltung, ansonsten droht die Riicknahme der Steuervergiinstigungen.

Die Mittel der gemeinniitzigen Organisation dirfen nur fiir die in der Satzung
festgelegten Zwecke verwendet werden.

Die Bildung von Riicklagen ist nur im Rahmen der satzungsgemifRen Aufga-
ben der gemeinniitzigen Organisation erlaubt.

Gewinne diirfen nicht an die Gesellschafter/Mitglieder ausgeschiittet werden.

Gemeinniitzige Kérperschaften miissen ihre simtlichen Mittel zeitnah fir ge-
meinniitzige Zwecke ausgeben. Im Grundsatz muss die gemeinniitzige Kor-
perschaft die Mittel, die sie im Jahr eins erwirtschaftet, im Jahr drei ausgeben.

Die Gehilter der Geschiftsfithrer bzw. Gesellschafter oder Vorstinde diirfen
nicht zu hoch ausfallen, da sonst eine verdeckte Gewinnausschiittung und da-
mit ein schwerwiegender Verstof§ gegen das Gemeinniitzigkeitsrecht drohen.

Die Buchhaltung ist in der Regel deutlich teurer, da der ideelle Bereich, der
wirtschaftliche Geschiftsbetrieb und der Zweckbetrieb buchhalterisch streng
zu trennen sind.

Es bestehen hohere Haftungsgefahren fiir die Geschiftsfithrung/den Vorstand
wegen der zusitzlichen Haftungsgefahr der Aberkennung des Status der Ge-
meinniitzigkeit. Die Aberkennung der Gemeinniitzigkeit kann angesichts der
Fiille von Regelungen und Vorgaben, die das Gemeinniitzigkeitsrecht vorsieht
und die von den handelnden Personen zu beachten sind, schnell eintreten.

Weil bei der Erstellung einer Satzung fiir eine gemeinniitzige Kapitalgesellschaft
auch viele andere rechtliche Detailfragen zu kliren sind (Gesellschaftsrecht und
Steuerrecht), braucht man spezialisierte Rechtsanwilte und Steuerberater, so-
dass mit hoheren Griindungskosten im Vergleich zu einer klassischen Gesell-
schaft zu rechnen ist.
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KAPITEL 2

Marken, Logos und
Technologien schiitzen

Das Schutzsystem

In diesem Kapitel werden die Themen »Geistiges Eigentum« (englisch auch Intel-
lectual Property, kurz IP) und »Schutzrechte« behandelt.

Jedes Startup muss versuchen, das Geschdftsmodell, seine Produkte oder Dienst-
leistungen und die gegebenenfalls dahinterstehenden Technologien gegen Nachah-
mungen zu schiitzen, da etablierte Unternehmen immer mehr Geld und Ressour-
cen zur Verfugung haben, um die Geschiftsidee oder das Alleinstellungsmerkmal
(Unique Selling Proposition, kurz USP) eines Startups zu kopieren und gegebenen-
falls schneller oder mit groflerer Reichweite umzusetzen. Deshalb ist es fir jedes
Startup wichtig, zu tiberpriifen, ob Produkte oder Dienstleistungen und die gege-
benenfalls dahinterstehenden Technologien geschiitzt werden kénnen. Sind ge-
schiitzte Produkte oder Technologien vorhanden, hat das oftmals einen grofRen
Wert in Finanzierungsrunden und fiir die Bewertung des Startups, da ein Investor
dann durch das per Schutzrecht gewihrte Verbietungsrecht z.B. einen Markt ab-
grenzen kann.

Dabei verwundert es Griinder oftmals, dass das Kopieren von Ideen oder Ge-
schiftsmodellen in Deutschland nicht generell verboten ist. Es gilt erst einmal das
Prinzip der Nachahmungsfreiheit. Das bedeutet, dass das Produkt oder die Dienst-
leistung, das Verfahren oder die Technologie grundsitzlich nachgeahmt werden
darf, sofern keine besonderen unlauteren Umstidnde z.B. nach dem Gesetz gegen
unlauteren Wettbewerb bestehen oder die Verfahren bzw. Technologien nicht
durch Sonderrechte in Form von noch aktiven gewerblichen Schutzrechten oder durch
andere Schutzrechte geschiitzt sind.

BEISPIEL

Das Geschiftsmodell, bei dem tiber eine Plattform im Internet gebrauchte und
neue Sachen/Produkte gegen Hochstgebot versteigert werden, ist nicht ge-
schiitzt und kann in Deutschland auch nicht geschiitzt werden. eBay beispiels-
weise kann andere dhnliche Plattformen also nicht verhindern. Die Software
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fir den Betrieb der Plattform oder der Name der Plattform und gegebenenfalls
die Texte auf der Plattform konnen aber Schutz genieffen und diirfen dann
nicht kopiert oder iibernommen werden.

Gerade in den hochtechnologischen Bereichen, im schnelllebigen Internet und in der
Softwarebranche werden Schutzrechte daher immer wichtiger, um nicht von der
Konkurrenz kopiert oder sogar disruptiert zu werden. Schutzrechte sind ein we-
sentlicher Wert im Unternehmen und kénnen strategisch eingesetzt werden.

Das Thema Schutzrechte ist immer in zwei Richtungen zu betrachten. Zum einen
ist es wichtig, die eigene Geschiftsidee gegen Nachahmer so weit wie moglich zu
schiitzen. Auf der anderen Seite ist es ebenso wichtig, keine Schutzrechte von an-
deren Unternehmen oder Konkurrenten zu verletzen, weil dann die eigene Ge-
schiftsidee gegebenenfalls nicht mehr umgesetzt werden kann und das moglicher-
weise sogar zu einem Scheitern des eigenen Unternehmens fiihrt.

Um beurteilen zu kénnen, ob der eigene Unternehmensname, eine Produktbezeich-
nung, ein Design oder eine Technologie die Schutzrechte anderer Unternehmen
verletzt, sollten Sie professionelle Recherchen durchfiihren. Es gibt verschiedene Re-
cherchen, z.B. Firmenregisterrecherchen, Markenihnlichkeitsrecherchen und fiir
Technologien sogenannte »Freedom to operate«- und Neuheitsrecherchen, die je-
weils bei den einzelnen Schutzrechten niher erldutert werden.

Hinweis: Keine 100%ige Absicherung

Leider ist es meist sehr schwierig, festzustellen, ob Sie Schutzrechte von anderen
Unternehmen verletzen, da nicht alle Schutzrechte in Registern erfasst sind und re-
cherchiert werden konnen. Es gibt daher keine 100%ige Absicherung dagegen,
Schutzrechte Dritter zu verletzen, selbst wenn man Experten mit einer Recherche
beauftragt. Es verbleibt immer das Restrisiko, dass Sie iiber Recherchen nicht alle
relevanten Rechte Dritter finden. Trotzdem helfen diese Recherchen erheblich da-
bei, Thr Risiko zu minimieren.

Dass das eigene Startup keine Schutzrechte anderer Unternehmen verletzt, liegt
insbesondere im Eigeninteresse der Geschidftsfiithrer oder des Vorstands des Start-
ups, da diese Gesellschaftsorgane, neben dem Startup-Unternehmen, gegebenen-
falls personlich und unmittelbar unbeschrdnkt mit threm Privatvermdgen fiir diese
Verletzungen haften.

Wird ein Schutzrecht vorsitzlich, also bewusst oder gewollt, verletzt, handelt es
sich dabei sogar um eine Straftat, die in den jeweiligen Spezialgesetzen normiert
sind und daher kaum bekannt und nicht so einfach zu finden sind.
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Das Patentgesetz und das Markengesetz, hier als Beispiele angefiihrt, sehen vor,
dass eine vorsitzliche Verletzung eines Patents oder einer Marke mit einer Frei-
heitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden kénnen.
Sehr unangenehm koénnen in diesem Zusammenhang auch Hausdurchsuchungen
sein. Strafanzeigen und Hausdurchsuchungen sind aber in herkdmmlichen Startup-
Sachverhalten sehr selten.

Vorteile von Schutzrechten

Schutzrechte haben meiner Meinung nach fast nur Vorteile, einmal abgesehen von
den bei einigen Schutzrechten anfallenden Kosten zur Erlangung und Aufrechter-
haltung des Schutzes, den langwierigen Registrierungsverfahren und gegebenenfalls
dem Aufwand und der Bindung von Ressourcen fiir die auflergerichtliche und ge-
richtliche Verteidigung der Schutzrechte.

Vorteile sind unter anderem:

e Umsatz- und Gewinnerhohung durch Nutzungsausschluss anderer.

* Schutzrechte zwingen hiufig den Wettbewerber, teure eigene Entwicklungen
umzusetzen.

* In der Regel kann man fiir geschiitzte Produkte hohere Preise am Markt
durchsetzen.

* Schutzrechte verleihen gegebenenfalls eine (zeitlich beschrinkte) Monopol-
stellung, die einen Wettbewerbsvorsprung bewirkt oder fiir die Verdriangung
von Mitbewerbern sorgen kann.

¢ Es bestehen, neben dem Verkauf von Produkten, eventuell weitere Einnahme-
quellen durch die Vergabe von Lizenzen.

* Es besteht die Moglichkeit der schnellen Verbreitung der Technologie durch
Lizenzvergabe und damit eine mogliche Arbeitsteilung fiir verschiedene Mirk-
te und Linder.

* Schutzrechte konnen bewertet und zum Beispiel als Sacheinlage in ein Unter-
nehmen eingebracht werden.

* Schutzrechte kénnen den Unternehmenswert steigern und erhéhen die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein professioneller Investor in das Startup investiert.

* Gegebenenfalls entstehen Steuervorteile durch die Bilanzierung von Schutz-
rechten.

* Bessere Verhandlungsposition und Kooperationsméglichkeiten mit anderen
Unternehmen.

¢ Schutzrechte konnen fiir Verdffentlichungen bzw. PR und als Marketingeffekt ge-
nutzt werden, um Werbung zu machen oder das Image des Startups zu stirken.

* Schutzrechte sind ein tibertragbarer Vermogensgegenstand.

Das Schutzsystem | 123



* Erlangte Schutzrechte haben unabhingig von der GroRe ihres konkreten
Schutzbereichs eine abschreckende Wirkung, denn Schutzrechte Dritter wer-
den aus Kostengriinden nur selten wirklich gepriift, es wird lieber Abstand
von der Ubernahme einer fremden Technologie genommen.

* Bei der Beschaffung von Krediten und staatlichen Férderungen haben Patente
hiufig einen forderlichen Effekt oder sind sogar Voraussetzung.

* Technologietransfer/Verwertung funktioniert besser auf der Basis von Schutz-
rechten, denn Schutzrechte konnen gehandelt werden, und Teile von Schutz-
rechten kénnen tiber verschiedenste Lizenzen mehrfach verwertet werden.

* Patente konnen im Kontext einiger staatlicher Férderprogramme als innovativ
gelten, sodass die Innovationshohe bzw. der Innovationsgrad nicht dargelegt
oder nachgewiesen werden muss.

Ubertragbarkeit und Handelbarkeit von Schutzrechten

Da die Ubertragbarkeit und Handelbarkeit von Schutzrechten ein sehr wichtiger
Punkt ist, mochte ich hier gesondert noch einmal darauf eingehen:

Wenn Sie die wesentlichen Assets Thres Startups geschiitzt haben, kann es ein
enormer Vorteil sein, dass das geistige Eigentum bzw. die Schutzrechte als Ganzes
und in Teilen iibertragbar bzw. handelbar sind. Schutzrechte konnen selbststindig
und unabhingig von den Menschen, die sie entwickelt haben, gehandelt werden,
sodass sie an verschiedene Dritte lizenziert oder verkauft und iibertragen werden
konnen, ohne dass das Startup insgesamt verkauft werden muss. Schutzrechte
konnen gegebenentalls auch zeitlich, raumlich und inhaltlich geteilt werden, so-
dass Sie eine Lizenz beschrdnkt auf ein Land, ein Jahr und auf ein Anwendungsge-
biet einer Technologie erteilen konnen.

Hinweis: Know-how schriftlich dokumentieren

Wissen, das nur in den Kopfen der Griinder oder der Angestellten des Startups
vorhanden ist, kann selbstverstindlich nicht gehandelt oder tibertragen werden.
Sie sollten folglich das »Know-how« des Startups schriftlich dokumentieren und
dann diese Dokumentation Dritten gegeniiber geheim halten. Diese Dokumenta-
tion kénnen Sie dann als Anhang eines Know-how-Lizenzvertrags an Dritte lizen-
zieren.

Wichtig ist, dass Sie von Anfang an daran denken, die Schutzrechte auf Thr Startup
zu tibertragen, denn Schutzrechte entstehen in der Regel nicht beim Unternehmen,
sondern beim Menschen (z.B. Grafiker, Designer, Urheber oder Erfinder). Es ist
wichtig, festzustellen, dass das Startup der Eigentiimer aller wichtigen Schutzrech-
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te ist und die Rechte nicht mehr bei den Griindern, Mitarbeitern, Kooperations-
partnern, Freelancern, ehemaligen Arbeitgebern oder Universititen liegen.

Bei fast allen von mir begleiteten Transaktionen waren (noch) nicht alle Schutz-
rechte auf das Unternehmen tibertragen worden. Spitestens in einer Finanzie-
rungsrunde wird im Rahmen einer Due Diligence die Rechtekette gepriift, also z.B.
die Vertrige fiir die Ubertragung oder der automatische Ubergang vom Erfinder
oder Urheber auf das Startup. Dies kann als Ubertragungsakt durch ein Gesetz wie
das Arbeitnehmererfindergesetz bei Arbeitnehmern fiir Erfindungen automatisch
oder auf Basis von vertraglichen Regelungen passieren.

Unklare Eigentumsverhiltnisse und Liicken in Rechteketten kénnen zu rechtli-
chen Auseinandersetzungen fithren und die Vermarktung der Technologie und die
Aufnahme weiterer Investoren behindern. Zu priifen ist also, wo die Schutzrechte
entstanden sind und ob die Rechte ordnungsgemiR tibertragen und registriert
worden sind. Auflerdem diirfen die Rechte nicht, z.B. durch exklusive Lizenzen
oder Ubertragungen, aus dem Startup abgeflossen sein, sollten frei von Belastun-
gen sein, z.B. nicht als Sicherheit verpfandet oder sicherheitsiibereignet worden
sein, und nicht durch Rechtsstreitigkeiten gefihrdet sein. Sind Schutzrechte Drit-
ter wichtig fiir das Geschiftsmodell, sind diese ebenfalls zu priifen, z.B. hinsicht-
lich der eingerdumten Lizenz, der Laufzeiten und ob Change-of-Control-Klauseln
(siehe Glossareintrag) in diesen Vertrigen enthalten sind. Werden Liicken oder
Unklarheiten in der Rechtekette gefunden, sollte das Startup nachtriglich Schutz-
rechtstibertragungsvereinbarungen mit Mitarbeitern und anderen Beteiligten, wie
Freelancern, schliefRen, um diese Rechtsunsicherheiten zu beseitigen. Dies ist hiu-
fig nachtriglich noch moglich, wird aber umso schwieriger, je linger das Schutz-
recht besteht, da gegebenenfalls Personen nicht mehr fiir das Startup arbeiten oder
im Ausland leben. Dabei ist es wichtig, dass nicht nur die Mitarbeiter, sondern
auch die Griindungsgesellschafter selbst die Schutzrechte auf das Startup tibertra-
gen miissen. Problematisch kann es z.B. sein, wenn ein Professor einer Hochschul-
ausgriindung umfassend bei der Technologieentwicklung involviert war, aber
nicht in der Patentanmeldung des Startups auftaucht. Dann ist zu empfehlen, eine
schriftliche Erklarung des Professors einzuholen, dass dieser keine Anspriiche hin-
sichtlich der Patentanmeldung/Technologie geltend machen wird. Die Formulare
beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) fur die Registerrechte bieten in
der Regel nur die technische Umsetzungsmoglichkeit, sodass es zusitzlich einer
vertraglichen Grundlage, z.B. eines Marken- oder Patentiibertragungsvertrags, be-
darf. Ein Schutzrecht einfach beim DPMA auf den neuen Inhaber durch Ausfiillen
des Formulars zu tibertragen, reicht in der Regel nicht aus, um Rechtssicherheit zu
erlangen. Spitestens in einer Finanzierungsrunde unter Beteiligung von Venture-
Capital-Gesellschaften wird im Rahmen einer Due Diligence die Rechtekette ge-
prift. Hier bereits gut aufgestellt zu sein, hilft daher bei weiteren Finanzierungen
des Startups.
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— BEISPIEL EINER KLAUSEL

Arbeitsvertrag: Arbeitsergebnisse eines Arbeitnehmers

(1) Fiir Rechte an Erfindungen oder technischen Verbesserungen, die der Arbeit-
nehmer wdihrend seiner Tatigkeit fir den Arbeitgeber oder im Zusammenhang
mit seiner Tdtigkeit fiir den Arbeitgeber gemacht oder erarbeitet hat, gilt das Ar-
beitnehmererfindungsgesetz.

(2) Dariiber hinaus iibertrdgt der Arbeitnehmer im Voraus samtliche Rechte an
seinen Arbeitsergebnissen, einschliefSlich aller geistigen Schutzrechte, Marken-
rechte, Nutzungsrechte an Urheberrechten, Geschmacksmusterrechte, verwand-
ten Schutzrechte im Sinne des Urheberrechts (einschliefSlich aller Entwicklungs-
stufen) und sonstigen Immaterialgiiterrechte, die er wahrend seiner Tadtigkeit
erwirbt, zeitlich, raumlich und inhaltlich uneingeschrdnkt und exklusiv auf den
Arbeitgeber, wenn diese im Zusammenhang mit den betrieblichen Aktivitdten
von dem Arbeitnehmer erworben wurden oder mit der Arbeit des Arbeitnehmers
wdhrend des Zeitraums dieses Arbeitsvertrags zusammenhdngen.

(3) Der Arbeitnehmer sorgt fiir eine angemessene Dokumentation seiner urhe-
berrechtlich oder anderweitig schutzfdhigen Arbeitsergebnisse und Diensterfin-
dungen.

(4) Die Ubertragung der Rechte gemdfS Absatz 2 ist durch die in § XX dieses
Vertrags vereinbarte Vergiitung vollstindig abgegolten, auch fir die Zeit nach
Beendigung des Arbeitsverhdltnisses. Ein zusdtzlicher Vergiitungsanspruch ent-
steht nur auf Grundlage zwingender gesetzlicher Vorschriften. In einem solchen
Fall hat der Arbeitgeber das Recht, jedoch nicht die Pflicht, die Rechtstibertra-
gung abzulehnen oder eine Riickiibertragung an den Arbeitnehmer vorzuneh-
men, um eine zusdtzliche Vergiitungspflicht zu vermeiden.

Wenn mit der Verwertung einer patentgeschiitzten Technologie sehr viel Geld ver-
dient wird und hinsichtlich der Rechtekette und den damit im Zusammenhang
stehenden Ubertragungsvereinbarungen oder der Dokumentation des Erfindungs-
prozesses etc. nicht sorgfiltig gearbeitet worden ist, kann es vorkommen, dass
(ehemalige) Mitarbeiter oder jede andere Person, die an dem Entwicklungsprozess
der Technologie beteiligt war, einen Streit tiber die Eigentumsrechte an den Paten-
ten beginnen.

In einer Verhandlung tiber einen Lizenzvertrag oder den Verkauf eines Unterneh-
mens kann das zu einem echten Deal Breaker werden, der dazu fiihrt, dass der po-
tenzielle Lizenznehmer/Kaufer abspringt.

Generell lisst sich sagen, dass Schutzrechte, bei denen Eigentumsrechte nicht ge-
klirt sind oder tiber die ein Rechtsstreit gefithrt wird, nicht besonders gut gehan-
delt werden konnen.
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Hinweis: Skalierbarkeit von Schutzrechten

Schutzrechte sind in der heutigen Zeit extrem skalierbar, z.B. wenn man nur eine
einfache Lizenz, die keine exklusive Wirkung hat, einem Dritten erteilt. Dann
kann die geschiitzte Technologie/das Produkt mit weiteren einfachen Lizenzen an
unbegrenzt viele weitere Personen erteilt werden. Ein Entwicklungsaufwand ent-
steht fast nur am Anfang, z.B. muss man ein E-Book schreiben oder eine Standard-
software programmieren. Dasselbe E-Book oder dieselbe Software dann zu repro-
duzieren, kostet fast nichts mehr und ist technisch sehr einfach moglich. Damit
das nicht ohne die Zustimmung desjenigen passiert, der am Anfang den grofien
Aufwand der Erstellung des E-Books oder der Software hatte, riumt der Staat dem
Biirger oder Unternehmen meist zeitlich beschrankte exklusive Rechte ein.

Allerdings bestehen auch beim Schutz des geistigen Eigentums durch Schutzrechte
gesetzliche oder durch die Rechtsprechung entwickelte Grenzen. Beispielsweise
gelten in Deutschland das allgemeine Recht auf Forschungsfreiheit, das Zitatrecht
sowie das Recht auf kiinstlerische Freiheit.

Stellt das geistige Eigentum einen besonderen Wert dar?

Die Bewertung von Schutzrechten ist duflerst schwierig. Letztendlich ist ein Patent
das wert, was jemand bereit ist, dafiir zu zahlen. Aufgrund all der Variablen und
des ungewissen Risikos in Bezug auf kiinftige Verletzungen, die Durchsetzbarkeit
und zahllose andere Faktoren ist der einzig wahre Mafstab fiir den Wert eines Pa-
tents ein bezahlter Preis oder die gezahlten Lizenzgebiihren.

Technologieintensive Branchen wie Biotechnologie, Pharma und Medtech kénnen
eine starkere Abhingigkeit von Patenten haben als andere Branchen. Wenn ein Pa-
tent leicht zu umgehen ist, ist das Patent nahezu wertlos. Ein sehr wichtiger As-
pekt ist auch, ob eine Verletzung nachweisbar ist. Eine Verletzung in jeder Art von
Herstellungsprozess ist sehr schwer nachweisbar, da das beanspruchte Verfahren
hinter verschlossenen Tiiren durchgefithrt wird und kein Zugang zu der Produkti-
onshalle moglich ist. Wenn die Verletzung aber nicht feststellbar ist, hat das Pa-
tent praktisch keinen Wert. So sind viele Softwarepatente nahezu wertlos, weil
eine Verletzung — z.B. ob ein geschiitzter Algorithmus verwendet wird — ohne Zu-
gang zu dem Quellcode schwer nachzuweisen ist. Einfacher ist dies bei Produkten,
die man kaufen und im Labor analysieren kann. Hiufig haben Startups die Tech-
nologien nicht ausreichend raumlich geschiitzt und z.B. aus Kostengriinden nur
ein deutsches Patent angemeldet. Nachvollziehbarerweise hat das Patent dann
auch nur einen Bruchteil des Werts eines in vielen Lindern ausgerollten Patents.
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Auch die Restlaufzeit des Patents spielt eine Rolle. Hinzu kommt, dass nicht ver-
teidigte Patente nur einen geringen Wert haben; viele Startups konnen sich keine
(internationale) Patentstreitigkeit leisten und nehmen trotz Erfolgsaussichten von
einem gerichtlichen Verfahren Abstand. Eine Studie der American Intellectual
Property Law Association aus dem Jahr 2019 bezifferte die durchschnittlichen Ge-
samtkosten einer Patentstreitigkeit in den USA z.B. wie folgt:

Streitwert unter $ 1 Mio.: ca. $ 950.000
Streitwert zwischen $ 1 und 10 Mio.: ca. $ 2,4 Mio.
Streitwert {iber $ 10 Mio.: ca. $ 4 Mio.

Gewinnt man einen Prozess endgiiltig, muss er noch international vollstreckt wer-
den, was durchaus komplex und mit weiteren Kosten und Risiken verbunden ist.

Der optimale Schutz einer Technologie/eines Geschafts

Der Begriff geistiges Eigentum stellt eine Art Oberbegriff dar, der sich in Deutsch-
land aus verschiedenen Schutzrechten zusammensetzt, nimlich Urheberrecht, Mar-
kenrecht, Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht, Know-how-Recht, Designrecht, Na-
mensrecht, Wettbewerbsrecht und Lizenzrecht.

Die Abgrenzungen zwischen den einzelnen Schutzgesetzen und die taktischen
Uberlegungen sind recht komplex. Da dieses Buch nur einen ersten Uberblick ver-
schaffen kann, empfehle ich, hinsichtlich des Schutzkonzepts professionelle recht-
liche Beratung einzuholen.

Das Schutzrechtssystem

’— Schutzrechte —‘

technische Erfindung nicht technische Erfindung
|
[ I ]
Know-how Patent Gebrauchsmuster
[ [ I
Urheberrecht Design Marke
Geschafts-
bezeichnungen

Lusatzlicher erganzender Schutz nach Wettbewerbsrecht,
Kartellrecht und Firmenrecht

Abbildung 2.1: Uberblick iiber das Schutzrechtssystem
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Tabelle 2.1: Schutzrechte: Ubersicht zu Schutzrechtsstatus und Schutzgebiet

Patent Gebrauchs-  Design Wettbewerb  Marke Literatur Computer-
muster programme
Was? Erfindung Erfindung Design Rufaus- Leichen Wissen- Persdnliche
beutung schaft, geistige
Kunst Schépfung,
Code
Gesetz PatG GebrMG DesignG UwWG MarkenG UrhG UrhG
Anmel- ja ja ja nein ja nein nein
dung
Wo? DPMA DPMA DPMA A DPMA . A
Priifung ja nein nein nein ja nein nein
Schutz- 20 Jahre 10 Jahre 25 Jahre Solangeam  unbegrenzt 70 Jahre 70 Jahre post
dauer (+5) Markt post mortem
mortem
Neuheits- - 6 Monate 12 Monate /. A A A
schonfrist
Auslands- ~ 12Monate ~ 12Monate ~ 6Monate /. 6Monate /. A
prioritat
Beispiel ABS- Camping- Wagenfeld-Leuchte Tchibo Bild, Buch, ~ MS Windows
Verfahren ~ stuhl Skulptur

Der optimale Schutz der Geschiiftsidee besteht dabei aus einer Kombination der
verschiedenen Schutzrechte. Es gibt, etwas vereinfacht dargestellt, technische Schutz-
rechte die Patent, Know-how und Gebrauchsmuster schiitzen, nicht technische
Schutzrechte oder auch gestalterische Schutzrechte fiir das Urheberrecht und das
Design sowie den Schutz von Bezeichnungen, etwa von Marken Firmen, Namen
sowie Geschiftsbezeichnungen. Schlieflich kann es noch einen erginzenden allge-
meinen Schutz des Wettbewerbsrechts z.B. gegen die grobe Ausnutzung der Leistung
anderer geben.

Man kann unterscheiden nach Schutzrechten, die man grofltenteils in Registern
recherchieren kann, wie das Patent, das Gebrauchsmuster, das Design und die
Marke, und Schutzrechten, wie das Namensrecht und das Urheberrecht, die nicht
in Registern erfasst sind.

Die nicht in Registern eingetragenen Schutzrechte, wie z.B. das Urheberrecht, ent-
stehen automatisch durch den Schaffungsakt (z.B. Entwicklung von Software,
Schreiben eines Buchs) oder durch die Benutzung im Rechtsverkehr (z.B. das Na-
mensrecht durch Benutzung auf Briefpapier). Einige Schutzrechte muss man bean-
tragen, z.B. das Patent oder die Marke, damit man einen Schutz beanspruchen
kann. Es gibt aber bei fast allen Registerrechten auch Ausnahmen von dieser Re-
gel, sodass zum Beispiel beriihmte oder bekannte Marken auch ohne die Eintra-
gung ins Register einen Schutz genieffen (sogenannte Benutzungsmarken). Bei-
spiele fiir bekannte Marken sind »Adidas«, »Coca-Cola« und »Mercedes-Benzx,
die dann theoretisch auch ohne eine eigene eingetragene Marke geschiitzt sind.
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CE T I

Patent/Gebrauchsmuster 2-D-/3-D-Erscheinungsform  Produktname
Dosiersystem der Pipette
Adaptersystem fiir die
Pipettenspitzen

Know-how

Beispiel: Feder muss aus Titan
sein, damit die Technologie gut
funktioniert. Diese Information
ist nicht in der Patentschrift
enthalten.

Abbildung 2.2: Optimaler Schutz einer Pipette durch verschiedene Schutzrechte

Eine Internetdomain kann ebenfalls als geschiftliche Bezeichnung geschiitzt sein,
ohne als Marke eingetragen zu sein.

Um einen besseren Eindruck von den gewerblichen Schutzrechten zu bekommen,
folgen ein paar Zahlen aus dem Jahr 2024:

59.260 Patentanmeldungen wurden 2024 eingereicht. Am Jahresende 2024 waren
insgesamt 153.654 Patente in Deutschland giiltig. Es gab 9.577 Gebrauchsmusteran-
meldungen und insgesamt einen Registerbestand von 64.009 Gebrauchsmusteran-
meldungen. Im Jahr 2024 wurden (national und international) 77.221 Marken mit
Schutz in der Bundesrepublik angemeldet, und es gab einen Registerbestand von
insgesamt 897.701 Marken. Des Weiteren wurden 29.962 Designs angemeldet, und
der Registerbestand zeigte 238.193 Designs.

Fast alle Schutzrechtssysteme oder Schutzrechte gewihren nur einen territorialen
Schutz, das bedeutet, dass die Schutzrechte nur in den Lindern (Geltungsbereich
ist auf das Staatsgebiet beschrinkt) geschiitzt sind, in denen sie angemeldet wer-
den. In anderen Lindern diirfen die Technologien, die hinter diesen Schutzrechten
stehen, dann gegebenenfalls kopiert oder nachgebaut werden, bzw. es bestehen in
anderen Lindern keine Verbietungsrechte.

—— BEISPIEL

Ein Startup meldet ein deutsches Patent an, das eine Technologie eines inno-
vativen Mischverfahrens von Eiweifpulver mit Milch und Wasser beschreibt.
Dieses Patent wird vollumfanglich erteilt. Ein chinesisches Unternehmen
konnte sich die deutsche Patentanmeldung in dem o6ffentlichen deutschen Pa-
tentregister ansehen und dann Maschinen bauen, die diese Technologie be-
inhalten. Weiter kénnte dieses Unternehmen die Maschinen in China verkau-
fen und ebenfalls in alle anderen Linder der Welt aufer nach Deutschland
exportieren. Eine Geheimhaltung der Technologie sowie deren so erwirkter
Know-how-Schutz sollten daher immer ebenfalls vor einer Patentanmeldung in
Erwidgung gezogen werden (siehe hierzu weiter unten in diesem Kapitel den
Abschnitt Das Know-how-Recht).
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Anders ist es in der Regel bei nicht in Register eingetragenen Schutzrechten wie
dem Urheberrecht. Dieses besteht theoretisch in jedem Land, das in seinen Geset-
zen einen Urheberrechtsschutz einrdumt.

Jedes Land hat dabei seine eigenen Bestimmungen zum geistigen Eigentum, so-
dass ein landeriibergreifender Sachverhalt die ganze Sache verkompliziert. Frag-
lich ist dabei meist, ob ein Schutz in einem konkreten Land besteht, welches nati-
onale Gesetz oder internationale Abkommen Anwendung findet und welche
Gerichte zustindig sind. Zu beachten ist auch, dass die Kosten des internationalen
Schutzes bei der Anmeldung von Registerschutzrechten sehr hoch sind.

Hinweis: Schutzrechtsstrategie

Jedes Unternehmen sollte sich eine Schutzrechtsstrategie (»Was wird wie und wo
geschiitzt?« und »Was soll wie, wo und von wem verwertet werden?«) tiberlegen.
Das Ergebnis der Schutzrechtsstrategie kann dann auch so aussehen, dass keine
Schutzrechte beantragt werden, z.B. weil keine Gelder vorhanden sind, die Markt-
eintrittsbarrieren fir Wettbewerber zu hoch sind oder der eigene Technologievor-
sprung so gewaltig ist.

Sie sollten nun einen ungefihren Eindruck davon gewonnen haben, was mit dem
Recht des geistigen Eigentums (englisch Intellectual Property- oder kurz IP-Recht)
gemeint ist. Neben dem IP-Recht gibt es noch das IT-Recht, das ein anderes
Rechtsgebiet darstellt, aber einige Berithrungspunkte mit dem IP-Recht aufweist
und manchmal mit diesem verwechselt wird.

Hinweis: Was ist IT-Recht?

Das IT-Recht (Kurzform fiir Informationstechnologie-Recht) bezeichnet insgesamt
das Recht der elektronischen Datenverarbeitung. IT-Recht ist genau wie das IP-
Recht eine klassische Querschnittsmaterie verschiedener Rechtsgebiete. Die Ar-
beit im IT-Recht ist durch urheber-, wettbewerbs-, datenschutz-, telemedien-, zi-
vil- sowie arbeitsrechtliche Vorschriften geprigt und setzt, neben den speziellen
rechtlichen Kenntnissen, auch ein technisches Verstindnis bei der Beratung
voraus. Viele Sachverhalte des IT-Rechts machen nicht an Lindergrenzen halt, so-
dass auch die internationalen Aspekte des Rechts zu berticksichtigen sind.

Konkrete Beispiele sind: Softwareentwicklungsvertriage, Software-as-a-Service-(SaaS-)
Vertriige, Service-Level-Agreements (SLAs), Domainvertrige, Open-Source-Soft-
ware-Vertrige, Application-Service-Providing-(ASP-)Vertrige, Search-Engine-Opti-
mizing-(SEO-)Vertrige, Webdesignvertriage, Auftragsdatenverarbeitungsvertrige
und Providervertrige. Entsprechende Mustervertrige konnen tber die Webseite
www.startup-recht.com bezogen werden.
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In Bereich des geistigen Eigentums wird hiufig der Begriff des Technologietransfers
bemiiht, den ich kurz erldutern mochte.

Hinweis: Technologietransfer

Technologietransfer umschreibt die Ubertragung von Innovationen und Technolo-
gien in Form von gewerblichen Schutzrechten und Know-how. Der Technologie-
transfer bietet Unternehmen groffe Chancen zur Erweiterung ihrer Marktpotenziale
und der Ertragsoptimierung. Er ermdglicht Unternehmen, ihre Innovationsleistun-
gen zusitzlich zu monetarisieren oder, im Rahmen von Kooperationen mit anderen
Unternehmen, ihre Innovationskraft zu biindeln. Der Technologietransfer ermog-
licht finanzstarken Unternehmen, Entwicklungsschritte zu tiberspringen und neue
Mirkte zu erschlieffen. Den grofRen Chancen stehen im Bereich des Technologie-
transfers zahlreiche Risiken gegentiber. Der Technologietransfer findet in drei
Schritten statt: Im ersten Schritt muss ein tibertragbares Schutzrecht fur den Tech-
nologietransfer geschaffen werden, oder die Schutzrechte miissen von den beteilig-
ten Personen auf das Unternehmen transferiert bzw. lizenziert werden. Im zweiten
Schritt wird die Technologie im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsvertri-
gen oder Forschungskooperationen weiterentwickelt. Im dritten Schritt werden die
Technologien oder Innovationen durch Auslizenzierung, VerduRerung oder Absi-
cherung verwertet.

Wie schiitze ich meine vertraulichen
Informationen/mein Know-how?

Im Laufe Threr Titigkeit als Startup-Unternehmer werden Sie iiberlegen miissen,
wem Sie welche Informationen mitteilen wollen. Manchmal wird es unumging-
lich sein, gewisse vertrauliche Informationen an Dritte weiterzugeben, z.B. an In-
vestoren, Kooperationspartner, Fertigungsunternehmen oder freie Mitarbeiter.

Wenn Sie sich entscheiden, einer anderen Partei wichtige Informationen weiterzu-
geben, konnen Sie zum Schutz dieser Informationen versuchen, den Empfianger
vertraglich zur Geheimhaltung zu verpflichten. Das geschieht durch eine Geheim-
haltungs- oder Vertraulichkeitsvereinbarung (englisch auch Non-Disclosure-Agree-
ment, kurz NDA). Diese Geheimhaltungsvereinbarung sollte sicherstellen, dass bei
Gesprichen mit potenziellen Investoren oder bei Kooperationen mit Dritten Thre
vertraulichen Informationen technischer und wirtschaftlicher Art nicht vom Inves-
tor/Kooperationspartner ohne Zustimmung selbst genutzt oder weitergegeben
werden, insbesondere wenn es nicht zu einem Investment oder einer Kooperation
kommt.
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Ist der Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung mit
Investoren maglich?

Viele professionelle Investoren wie beispielsweise Venture-Capital-Firmen lehnen
es prinzipiell ab, solche Geheimhaltungsvereinbarungen zu unterzeichnen, zumin-
dest bei der ersten Kontaktaufnahme und vor dem Ubersenden eines Pitch-Decks.
Der Grund dafiir ist nicht, dass diese Investoren Ihre vertraulichen Informationen
selbst nutzen mochten, um Thr Geschiftsmodell zu kopieren, oder die Informatio-
nen Dritten weitergeben wollen. Hintergrund ist vielmehr, dass die Investoren
eine Vielzahl von Gespriachen mit Startups fiir potenzielle Investments fithren und
ihnen das Risiko zu groR ist, »aus Versehen« gegen eine Geheimhaltungsvereinba-
rung zu verstoflen oder gegebenenfalls nicht mehr mit anderen Startups sprechen
zu konnen, die ein dhnliches Geschiftsmodell haben.

BEISPIEL

Der potenzielle Investor argumentiert, dass er in die Griinderteams und nicht
in die Geschiftsideen investiert und dass sein Ruf sein Kapital ist, sodass er es
sich gar nicht leisten kénnte, Thre vertraulichen Informationen zu verdffentli-
chen oder selbst zu nutzen. AuRerdem méochte der Investor sein Geld lieber in
das Startup als in seine Rechtsanwilte investieren, die die Geheimhaltungsver-
einbarung vor der Unterschrift priifen missten.

Sollte sich der potenzielle Vertragspartner/Investor weigern, eine Geheimhal-
tungsvereinbarung zu unterschreiben, sollten Sie sehr genau tiberlegen, ob Sie ver-
trauliche Informationen herausgeben, und vor allem auch, welche vertraulichen
Informationen Sie herausgeben wollen.

Viele Griinder denken, dass fast alle Informationen kritisch sind und unbedingt
vertraulich behandelt werden miissen. Das ist in Wirklichkeit hiufig nicht der
Fall. Meist sind die geheimhaltungsbediirftigen Informationen Informationen zur
Technologie, z.B. eine chemische Formel, Prototypen, Pline, Rezepturen, Algo-
rithmen, Sourcecodes und die Dokumentationen der Programmierer, oder zu
einer technischen Funktion. Diese sehr konkreten Informationen benétigt ein In-
vestor zu Beginn des Investitionsprozesses in den meisten Fillen nicht. Absatzzah-
len und Gewinnmargen hingegen werden hiufig aus Sicht des Investors benotigt,
aber ungern von Startups preisgegeben. Diese Informationen sind jedoch in den
seltensten Fillen wirklich kritische Informationen fiir das Startup.

Eine verniinftige Uberlegung ist, vertrauliche Informationen schrittweise zu offen-
baren und so je nach Sensibilitit der Informationen im ersten Gesprich oder im
tibersandten Pitch-Deck nur unkritische Informationen herauszugeben. Ab einer
gewissen Schwelle der Sensibilitit kénnen Sie auf Abschluss einer Geheimhal-
tungsvereinbarung bestehen oder gewisse Informationen nicht herausgeben.
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Zu einem spiteren Zeitpunkt ist meist auch der Investor bereit, eine Geheimhal-
tungsvereinbarung zu unterzeichnen, normalerweise aber erst nach dem Scanning
der Investmentmaéglichkeiten und der Entscheidung, ob er in die Verhandlung mit
dem Startup einsteigt. Spitestens in dem Term-Sheet der Finanzierungsrunde oder
eines Unternehmensverkaufs sollte dann eine Geheimhaltungsklausel enthalten
sein.

Praxistipp: Niemals patentrelevante Informationen ohne NDA
herausgeben

Eins miissen Sie auf jeden Fall beachten: Keinesfalls diirfen Sie jemals patentrele-
vante technische Informationen ohne den Abschluss einer Geheimhaltungsverein-
barung an Dritte herausgeben, da ein Schutz dieser Informationen dann in einer
Patentanmeldung durch die Offenlegung und die fehlende Neuheit rechtlich nicht
mehr moglich ist. Diese Informationen konnen Sie ohne unterzeichnete Geheim-
haltungsvereinbarung — wenn iiberhaupt — erst nach der Einreichung einer Patent-
anmeldung an Dritte weitergeben oder offenbaren.

In bestimmten Branchen, etwa der Pharma- oder der Medizintechnologie-Bran-
che, die auf den besonderen Schutz ihres Know-hows angewiesen sind, ist es eben-
falls tiblich, vor Beginn der Anbahnung einer Geschiftsbeziehung eine Geheimhal-
tungsvereinbarung zu unterzeichnen.

Von Thren angestellten Mitarbeitern miissen Sie sich hingegen keine gesonderte
Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen lassen, diese sind schon nach den
deutschen Gesetzen zur Geheimhaltung verpflichtet. Anders sieht es bei freien
Mitarbeitern oder Dritten wie beispielsweise Beratern aus. Diese miissen, wenn sie
nicht per Gesetz zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, wie z.B. Rechtsanwilte,
eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben, da keine Geheimhaltungs-
ptlicht aus dem Arbeitsverhiltnis Anwendung findet.

Auch ohne gesonderten Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung kénnen Sie
sich immer auf den bereits erwirkten Schutz z.B. fur technische Erfindungen
durch ein Patent oder Gebrauchsmuster berufen und hieraus Rechte ableiten. Au-
RRerdem gibt es gewisse gesetzliche Geheimhaltungsverpflichtungen.

Hinweis: Warneffekt

Der Abschluss und die Unterzeichnung der Geheimhaltungsvereinbarung haben
den nicht zu unterschitzenden Effekt, den Parteien zu vergegenwirtigen, dass
wichtige vertrauliche Informationen ausgetauscht werden und dass sorgsam mit
den vertraulichen Informationen umzugehen ist.
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Welche Bedeutung hat eine Vertragsstrafenklausel in einer
Geheimhaltungsvereinbarung?

Allerdings stellt sich eine Geheimhaltungsvereinbarung hiufig als »zahnloser
Tiger« heraus, wenn in ihr keine Vertragsstrafenklausel enthalten ist, da es nahezu
unmoglich ist, einen konkreten Schaden, der durch die Veroffentlichung oder Wei-
tergabe der vertraulichen Informationen entstanden ist, nachzuweisen. Auch die
Kausalitdt zwischen Weitergabe der vertraulichen Informationen und dem kon-
kreten Schaden wird im Prozess kaum nachweisbar sein. Es muss immer ein kon-
kreter ursidchlicher Schaden nachgewiesen werden, z.B. ein konkreter Kunde, der
aufgrund der Veroffentlichung der vertraulichen Informationen nicht mehr bereit
ist, ein Produkt zu kaufen. Ein allgemeiner Umsatzriickgang nach Veroffentli-
chung der vertraulichen Informationen reicht dafiir z.B. nicht aus.

Eine Vertragsstrafenklausel hat fiir den Geschidigten den Vorteil, dass er nur die
Verletzungshandlung, das heiflt die Preisgabe von vertraulichen Informationen,
nachweisen muss, nicht aber den konkreten Schaden, der dann pauschal in der ver-
einbarten Hohe zu zahlen ist.

Vertragsstrafenklauseln haben den zusitzlichen Effekt, dass Gerichtsverfahren
deutlich kiirzer sind und deutlich geringere Kosten verursachen, da die Hohe eines
entstandenen Schadens nicht beziffert werden muss und somit (Sachverstindigen-)
Kosten fiir die Ermittlung des Schadens wegfallen.

Eine Vertragsstrafenklausel in einer Geheimhaltungsvereinbarung wird oftmals
nur schwer durchzusetzen sein, insbesondere gegeniiber Investoren.

Wird eine Vertragsstrafe in den allgemeinen Geschdftsbedingungen vereinbart, muss
unbedingt beachtet werden, dass die vereinbarte Vertragsstrafe nur wirksam ist,
wenn sie denjenigen, der sie zahlen muss, nicht unangemessen benachteiligt oder
sie sich nicht als intransparent herausstellt. Im Einzelfall muss die Hohe der Ver-
tragsstrafe angemessen im Verhiltnis zu dem konkreten Verstof sein. Das kann
man leider nicht pauschal festlegen, sondern es miissen immer die konkreten Um-
stinde des Einzelfalls berticksichtigt werden. Meist bewegen sich Vertragsstrafen
im Rahmen von € 5.000 bis € 50.000 je VerstoR.

Von einer unangemessen hoch angesetzten Vertragsstrafe ist in der Regel auszuge-
hen, wenn nach der Abwigung der beiderseitigen Interessen feststeht, dass die
Sanktion nicht im Verhiltnis zum Gewicht des Vertragsverstofles und dessen Fol-
gen fiir die Vertragspartner steht.

Diese Definition hilft nicht sehr konkret weiter, es kann sich daher anbieten, hin-
sichtlich der Vertragsstrafenhohe den sogenannten Hamburger Brauch zu vereinba-
ren. Dabei wird fuir den Fall des VerstoRes die Vertragsstrafe durch den Verletzten
festgesetzt, und fur den Fall, dass der Verletzer der Ansicht ist, diese Vertragsstrafe
sei zu hoch angesetzt, kann er die Angemessenheit der Hohe der Vertragsstrafe vom
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Gericht tiberpriifen lassen. Diese Regelung ist wesentlich flexibler und kann im
Einzelfall die jeweiligen konkreten Umstinde beriicksichtigen.

——— BEISPIEL

»Im Fall einer zukiinftigen schuldhaften Verletzung der in dieser Vereinbarung
regelten Geheimhaltungsverpflichtung verpflichtet sich die verstofSende Partei, an
die verletzte Partei eine angemessene Vertragsstrafe zu zahlen. Die Héhe der
Vertragsstrafe legt die verletzte Partei fest. Die verstofSende Partei kann die Héhe
der Vertragsstrafe im Streitfall vom zustindigen Gericht priifen lassen. Die Gel-
tendmachung weiterer Anspriiche, wie auf Schadensersatz oder Unterlassung,
bleibt der verletzten Partei vorbehalten. Die Vertragsstrafe wird auf einen even-
tuell zu leistenden Schadensersatz angerechnet. «

Enthilt die Geheimhaltungsvereinbarung eine Vertragsstrafenklausel, muss sie
zwingend schriftlich abgeschlossen werden, die Textform per E-Mail oder Fax ist
nicht ausreichend.

Bei Vertragsstrafen im Rahmen von Geheimhaltungsklauseln ist oft die Berufung
des Verletzers auf den sogenannten Fortsetzungszusammenhang ausgeschlossen.
Das bedeutet, dass jeder VerstoR gegen die Geheimhaltungspflicht gesondert ge-
ahndet werden kann.

—— BEISPIEL

Es ist eine Vertragsstrafe in Hohe von € 10.000 unter Verzicht auf die Einrede
des Fortsetzungszusammenhangs vereinbart worden. Ein Mitarbeiter hat die
vertraulichen Informationen per E-Mail-Verteiler an 300 verschiedene Perso-
nen versandt. Wenn die Versendung an jeden einzelnen Empfinger als ein
VerstoR angesehen wird, wire eine Vertragsstrafe in Hohe von € 3.000.000 zu
zahlen.

Da es durch den Verzicht auf die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs zu ex-
trem hohen Vertragsstrafen kommen kann, ist der Verzicht in den allgemeinen Ge-
schiftsbedingungen, also in fast allen Vertrigen, die von einem Vertragspartner
gestellt werden und zur mehrmaligen Verwendung gedacht sind, nicht wirksam zu
vereinbaren, in Individualvereinbarungen allerdings schon.

In der Schweiz, in GrofRbritannien und den USA sind Vertragsstrafen nur schwer
vor Gericht durchzusetzen bzw. hiufig unwirksam.

Gestaltung der Geheimhaltungsvereinbarung

Ganz wesentlich ist die konkrete Ausgestaltung der Geheimhaltungsvereinbarung.
Grundsitzlich gibt es ein- und zweiseitige Geheimhaltungsverpflichtungen, das
heiflt, entweder verpflichten sich beide Parteien oder nur eine Partei gegeniiber der
anderen Partei zur Geheimhaltung.
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Bei der Frage, was als vertrauliche Information definiert wird, besteht die Moglich-
keit, nur Informationen als vertraulich zu qualifizieren, die ausdriicklich als »ge-
heim« oder »vertraulich« bezeichnet sind. Wird dies vereinbart, muss beim Aus-
tausch von Informationen jedes Mal auf die Kennzeichnung der vertraulichen
Informationen geachtet werden, was nicht immer eingehalten wird. Daher sollte
zumindest noch eine Klausel aufgenommen werden, die festlegt, dass vertrauliche
Informationen geheim zu halten sind, die aus ihrem Erscheinungsbild heraus er-
kennbar vertraulicher Natur sind.

—— BEISPIEL EINER KLAUSEL

»Die Partei, die vertrauliche Informationen von der anderen Partei erhalten hat,

hat diejenigen Informationen vertraulich zu behandeln, die

— eindeutig als »vertraulich« oder »geheim« gekennzeichnet sind,

— falls mindlich mitgeteilt zu dieser Zeit als »vertraulich« bezeichnet wurden
und innerhalb von 30 Kalendertagen durch die andere Partei schriftlich fixiert
und eindeutig als »vertraulich« gekennzeichnet wurden oder

— offensichtlich vertraulicher Natur sind. «

Ein Punkt, der ebenfalls fast immer problematisch ist, betrifft die Riickgabe- oder
Léschungspflichten hinsichtlich der vertraulichen Informationen nach Vertragsen-
de, da diese in der Praxis fast nie technisch eingehalten werden kénnen, zumindest
wenn vertrauliche Informationen elektronisch, z.B. tiber E-Mail, ausgetauscht
werden. Die vollstindige Riickgabe und Loschung bei digitalen Inhalten aus den
Backups ist nur mithilfe einer speziellen Soft- oder Hardware moglich, die in der
Regel kein Startup zur Verfiigung hat. Daher ist darauf zu achten — zumindest,
wenn man selbst vertrauliche Informationen erhilt —, dass die Riickgabe- oder Lo-
schungspflichten Offnungsklauseln haben.

——— BEISPIEL EINER KLAUSEL
Riickgabe- und Léschungsparagraph mit Offnungsklausel

(1) Vertrauliche Informationen in verkorperter Form sowie sdmtliche Kopien
oder Reproduktionen hiervon sind auf schriftliche Aufforderung der offenbaren-
den Partei jederzeit und unverziiglich zuriickzugeben oder, wenn sie es wiinscht,
zu vernichten. Die Vernichtung hat dabei ebenfalls in einer Weise zu erfolgen, die
sicherstellt, dass keine vertraulichen Informationen offenbart werden.

(2) Die vorgenannten Pflichten gelten nicht fiir (a) in elektronischem Format ver-
korperte vertrauliche Informationen (z.B. E-Mail), die im Rahmen von routine-
mdfSig durchgefiihrten Back-up-Prozeduren kopiert werden, und (b) den Fall,
dass die empfangende Partei, ihre Beteiligungsgesellschaften oder ihre Berater die
vertraulichen Informationen oder Kopien hiervon aufgrund von zwingenden
rechtlichen Vorschriften aufbewahren miissen. Voraussetzung ist jedoch, dass
diese vertraulichen Informationen und/oder Kopien entsprechend den Bestim-
mungen der vorliegenden Vertraulichkeitsvereinbarung unbefristet vertraulich
behandelt werden.

Wie schiitze ich meine vertraulichen Informationen/mein Know-how? | 137



