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Die Gruppenfreistellung von Know-how-
Vereinbarungen

Entwicklung von Wettbewerbsregeln und Kommissionspraxis im Lichte
der strukturellen Schwiche des Geheimnisschutzes

1. Einfiihrung in die Thematik

Sowohl in entlegenen Gebieten der Erde als auch bei den hochindustrialisierten Natio-
nen ist das Know-how, das ,,Wissen wie“, von immenser Bedeutung. Seine Funktionen
reichen von der Ermdglichung physischen Uberlebens in klimatischen Problemzonen

bis zum existentiellen Wirtschaftsfaktor in der Hightech-Industrie.

1.1 Erlduterung des Begriffs ..Know-how*

In der juristischen und wirtschaftswissenschaftlichen Terminologie versteht man unter
,.Know-how* ganz allgemein nicht geschiitztes Wissen bzw. eine nicht geschiitzte Fer-
tigkeit. Der Begriff des ,,Know-how* erfasst hierbei grundsitzlich den technischen und

den kaufménnischen bzw. betriebswirtschaftlichen Bereich'.

Eine Zusammenfassung technischer und gewerblicher Erscheinungsformen von Know-
how, die selbst nicht den Anspruch auf Vollstindigkeit erhebt, findet sich bei Stumpf®.

Im Rahmen des Erlasses einer Gruppenfreistellungsverordnung (GVO) zur Anwendung
von Art. 85 Abs. 3 a.F. des EWG-Vertrages (Art. 81 Abs. 3 EGV n.F.) auf Know-how-
Vereinbarungen im Jahr 1989° beschriinkte sich die Kommission entsprechend der
Rechtsgrundlage auf das technische Know-how als Regelungsobjekt*. Der kartellrecht-
liche Know-how-Begriff erfasste nach ihrer Auffassung nicht offenkundiges techni-
sches Wissen, dem der gesetzliche Schutz des Patents fehlt’. Sie betrachtete Know-how
als ,,eine wesentliche technische, die Gesamtheit oder einen Teil eines Herstellungsver-
fahrens oder eines Erzeugnisses oder dessen Entwicklung betreffende Information, die
nicht 6ffentlich ist und deshalb Geheimhaltungsbemiihungen rechtfertigt und die fiir

Pfaff, BB 1974, 565 m.w.N.

Stumpf, ,,.Der Know-how-Vertrag®, S. 40

ABIL EG 1989, L 61, 1 ff.

Art. 1 Abs. 1 b der VO 19/65, GRUR Int. 1965, 250

Henn, Patent- und Know-how-Lizenzvertrag, S. 204, Rd.Nr. 387 m.w.N.

[V ORTRR -



den zukiinftigen Know-how-Nehmer einen Wert darstellt®

. Damit legte sie fiir die Be-
stimmung bzw. den Inhalt des Begriffs ,,Know-how* die gleichen Kriterien wie der
nationale Gesetzgeber in Deutschland zugrunde.

Auch der frithere § 18 GWB, der als Legaldefinition des Begriffs ,,Know-how* im na-
tionalen Recht angesehen wurde, erfasste als moglichen Gegenstand eines Lizenzver-
trages u. a. ,,die VerduBerung oder Lizenzierung von gesetzlich nicht geschiitzten Er-
findungsleistungen, Fabrikationsverfahren, Konstruktionen und sonstiger die Technik
bereichernder Leistungen® (§ 18, Abs. 1, Nr.1 GWB a.F., weggefallen in der Fassung

der Bekanntmachung vom 15.7.2005, BGBI. I S. 2114).

1.2 Unterschied zum gewerblichen Schutzrecht

Der fundamentale Unterschied zu einem gewerblichen Schutzrecht, etwa dem Patent,
besteht darin, dass dem Know-how die Merkmale eines ausschlieBlichen Rechts fehlen,
die nur durch Gesetz verlichen werden’. Deshalb begriindet es Dritten gegeniiber keine
durchsetzbare absolute Rechtsposition. Insoweit ergeben sich fiir die potentiellen Par-
teien eines Know-how-Uberlassungsvertrages wichtige Besonderheiten, die bei dessen
Abschluss zu beachten sind, zumal hierbei eventuell existenzgefdhrdende Risiken fiir
beide Parteien, besonders aber fiir den Know-how-Geber, auftreten konnen. Dieser hat
keine Mdglichkeit, das Wissen, das er durch meist langjéhrige und kostenintensive For-
schungs- und Entwicklungsarbeit erlangt hat, durch ein gesetzliches Schutzrecht abzu-

sichern.

1.3 Motive der Vertragspartner fiir den Abschluss einer Know-how-
Vereinbarung

Die VerduBlerung des Know-how kann unter bestimmten Voraussetzungen fiir dessen
Inhaber lukrativ sein, wenn er beispielsweise nicht iiber ausreichende Vertriebswege
verfiigt, den gesamten Markt zu bedienen. In diesem Fall wire eine Ubertragung an
Dritte unternehmenspolitisch notwendig oder zumindest angezeigt, um eine optimale
Verwertung erzielen zu kénnen®. Des weitern wird die Technik immer schnelllebiger
und die fiir Forschung und Entwicklung aufzuwendenden Kosten immer héher. Sollte
deshalb eine Amortisation innerhalb eines addquaten Zeitraums auf dem Vertriebsweg
nicht realisierbar sein, werden vor allem kleine und mittlere Unternehmen gezwungen,

bereits im Entwicklungsstadium Drittunternehmen an den Ergebnissen gegen Beteili-

Schultz-Siichting, WuW 1987, 488 m.w.N.
Henn, a.a.0., S. 20, Rd.Nr. 30 m.w.N.
Merke, CR 1989, 457 ff. ( 458)



gung an den anfallenden Kosten partizipieren zu lassen’. Auf diese Weise konnen auf-
gewendete Forschungs- und Entwicklungskosten teilweise auf Vertragspartner abge-
wilzt werden. Diese werden auch aktiv in die Weiterentwicklung eingebunden, so dass
dem Inhaber des urspriinglichen Know-how, gegebenenfalls im Wege einer Riicklizenz
(,,grant-back®), diese neuen Erkenntnisse und Methoden zugénglich gemacht werden

konnen'.

Je nach Beschaffenheit und Verwendungszweck eines Produkts konnte es sich fiir den
Inhaber eines speziellen Fertigungs-Know-how als notwendig erweisen, aufgrund ho-
her Kosten der Fertigungsanlagen oder bestimmter Absatzrisiken weitere Unternehmen
zZu beteiligen“. SchlieBlich sind vor allem kleinere Unternehmen oftmals von Wiin-
schen und Weisungen diverser Grokunden abhéngig. Um fiir diese Kunden Lieferwe-
ge zu verkiirzen und Lagerkapazititen einzusparen, muss Herstellungs-Know-how auf
Dritte iibertragen werden, damit eine weitere Lieferquelle geschaffen werden kann
(,,second sourcing®) '%.

In der Regel wird ein Know-how-Geber vermeiden wollen, nach der Ubertragung des
Know-how mit seinem Vertragspartner in unmittelbaren Wettbewerb zu treten'®. Au-
Berdem wird fiir ihn ein Transfer nur dann in Betracht kommen, wenn er vom Know-
how-Nehmer eine angemessene Gegenleistung fiir das Offenbaren seines Know-how

erhalten kann.

Ein potentieller Kéufer des Know-how wird normalerweise nur dann bereit sein, fiir die
iberlassene Technologie die geforderten Gebiihren zu bezahlen, wenn er sich sonst
aufgrund des Geheimnischarakters dieses Wissen nicht aneignen kdnnte und wenn ihm
der Erwerb dieses Wissens die Mdoglichkeit gibt, ebenfalls einen geldwerten Vorteil
bzw. einen wirtschaftlichen Ertrag zu erzielen, der die zunéchst in den Know-how-
Erwerb getitigte Investition iibersteigt. Hierzu gehort in der Regel der Aufbau eines
eigenen Marktes, wobei auch der Know-how-Nehmer verhindern will, unmittelbarem
Wettbewerb des Know-how-Gebers oder anderer Know-how-Nehmer ausgesetzt zu
sein, um die Amortisation bzw. die Rentabilitit seiner Investition nicht zu gefihrden'.
Er wird hierbei Know-how nachfragen, dessen eigene Entwicklung er von seiner Kapa-
zitat her nicht bewiltigen kann und/oder dessen alleinige Finanzierung wirtschaftlich

o Merke, a.a.0.

Ullrich in Immenga/Mestmicker, EG-Wettbewerbsrecht, Art. 85, Rd.Nr. 21, m.w.N.

" Merke, a.a.0.

2 BE 18 zur GVO 556/89, ABL. EG 1989, L 61, 5; BE 23 zur GVO 240/96, ABL. EG 1996, L 31, 5
" Dressel, GRUR Int. 1989, 186 ff. (187)

" BE 7 zur GVO 556/89, ABL. EG 1989, L 61, 2, 3; Dressel, a.2.0., 187



unrentabel wire. Die Entscheidung, ,,fremdes” Know-how zu erwerben, kann bereits
dann sinnvoll sein, wenn zwar die Entwicklung eigener Technologien und Produkte
kapazititsméBig, personell und finanziell realisierbar, das Endprodukt jedoch dem des
Konkurrenten qualitativ nicht iiberlegen wire, so dass damit keine deutlichen Vorteile
am Markt erzielbar wiren'”. Hierbei wiirde auch die Gefahr bestehen, dass wegen des
vorhandenen Wettbewerbsvorsprungs des Konkurrenten und der rasanten technischen
Entwicklung eine nicht nur gleichwertige, sondern iiberlegene, qualitativ ausgereiftere
Technologie nicht innerhalb eines die Rentabilitdt sichernden Zeitraums geschaffen

werden konnte.

Fiir die Verantwortlichen eines Unternehmens kann es eine schwerwiegende Entschei-
dung darstellen, die Erméglichung der Herstellung eigener Produkte oder wenigstens
deren Wirtschaftlichkeit von der gelieferten Technologie Dritter abhingig zu machen'.
Selbst wenn der Transfer durch geeignete vertragliche Abmachungen gesichert er-
scheint, kann die unternehmerische Freiheit aufgrund technischer und qualitativer Vor-
gaben und Richtlinien des Know-how-Gebers, die auch die Art und Weise der Pro-
duktplatzierung sowie das dullere Erscheinungsbild des Know-how-Nehmers erfassen
konnen, stark eingeschriankt werden. Andererseits werden branchenfremde Unterneh-
men, die einen fiir sie neuen Marktbereich durch den Technologieerwerb erschliefen
wollen, in der Regel nicht nur das Know-how selbst, sondern auch die Anleitung zur
gewinnbringenden Vermarktung bendtigen und insoweit entsprechende Direktiven des
Know-how-Gebers auch akzeptieren, um das Risiko des Scheiterns zu minimieren.
Trotz gewisser Risiken und mdglicher Einschrinkungen der Unternehmerfreiheit ist
festzustellen, dass sich der Umfang des Technologietransfers stindig vergroBert und
hierbei speziell das Know-how einen immer hoheren Stellenwert einnimmt.

1.4 Nationale gesetzliche Regelungen, die zum Schutz des Know-how

herangezogen werden kénnten

Dem Know-how-Inhaber verbleiben bei einer unbefugten Nutzung seines Wissens
durch Dritte haufig nur gesetzliche Regelungen mit sehr engen Voraussetzungen als
Abwehrmafinahmen.

Anspruchsgrundlagen zur Geltendmachung zivilrechtlicher Unterlassungs- und Scha-
densersatzanspriiche im Falle der Verletzung von Geschéfts- und Betriebsgeheimnissen
bzw. der unbefugten Nutzung fremden Erfahrungswissens oder fremder Unterlagen
bestehen nach deutschem Recht nur vereinzelt bei Erfiillung enger Tatbestandsvoraus-

5 Merke a.2.0.; Stellungnahme, GRUR Int. 1987, 572 ff. (573)
16 Merke, a.a.0.



setzungen. Wéhrend man unter Betriebsgeheimnissen insbesondere Herstellungsverfah-
ren und sonstige, den technischen Betriebsablauf betreffende Geheimnisse versteht,
beziehen sich Geschéftsgeheimnisse auf den allgemeinen kaufméannischen Geschéfts-
verkehr'”. Da jedoch beide Geheimnisarten in gleicher Weise durch das UWG ge-

schiitzt werden sollen, ergeben sich keine rechtlichen Unterschiede'®.

1.4.1 Anspriiche nach Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG)

Wettbewerbsrechtliche Unterlassungsanspriiche bestehen nach deutschem Recht, wenn
das Gesetz fiir die Betroffenen oder deren Verbinde'® entsprechende Anspruchsgrund-
lagen enthilt™®. Ist im Gesetz bei Vornahme einer rechtswidrigen Handlung ein Scha-
densersatzanspruch vorgesechen, besteht hierdurch wegen der Unzuldssigkeit dieser
Handlung auch ein indirekter Unterlassungsanspruch’’. Die Geltendmachung eines
Unterlassungsanspruchs im Falle einer Verletzung gegen wettbewerbsrechtliche Vor-
schriften ist in der Praxis die am haufigsten durchgefiihrte Sanktion?.

Bis zur Neufassung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom
3.7.2004 konnte der strafbewehrte Geheimnisverrat durch die Mitarbeiter eines Ge-
schiftbetriebs iiber § 19 Satz 1 UWG a.F., der vorsitzliches Handeln voraussetzte®,
nach § 17 Abs.1 UWG a.F. auch zivilrechtliche Schadensersatzanspriiche begriinden.
Ebenfalls tiber § 19 Satz 1 UWG konnte ein zivilrechtlicher Schadensersatzanspruch
bei anderen vorsétzlich begangenen bzw. strafbaren Formen der Industriespionage und
des Missbrauchs anvertrauter Vor- oder Unterlagen, die in § 17 Abs. 2 und § 18 UWG
erfasst sind, geltend gemacht werden.

In der aktuellen Fassung ist dem UWG nicht mehr zu entnehmen, welche zivilrechtli-
chen Folgen sich aus einem Verstof3 gegen §§ 17 ff. UWG ergeben, da die in § 19 a.F.
des UWG geregelte Schadensersatzpflicht beim Geheimnisverrat nicht in das neue
Recht iibernommen wurde®*. Generell kommen wettbewerbsrechtliche, zivilrechtliche

und sondergesetzliche Anspruchsgrundlagen in Betracht™.

Emmerich, Unlauterer Wettbewerb, S.119

'8 Beater, Unlauterer Wettbewerb, § 18, RA.Nr. 9, a.E., m.w.N.

Emmerich, Unlauterer Wettbewerb, S. 327

Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Anspriiche und Verfahren, 4. Kapitel, Rd.Nr. 1

2 Teplitzky, a.a.0., RA.Nr. 2

Emmerich, Unlauterer Wettbewerb, S. 328

2 Bartenbach/Gennen, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, Rd.Nr. 2572

2 Kohler, NJTW 2004, 2121 ff (2126)

2 Kohler in Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, § 17, Rd.Nr. 51; Lettl, Das neue UWG, Rd.Nr.
763



Voraussetzung fiir einen wettbewerbsrechtlichen Anspruch ist ein Versto3 gegen § 3
UWG. Nach dieser Vorschrift sind unlautere Wettbewerbshandlungen, die geeignet
sind, den Wettbewerb zum Nachteil der Mitbewerber, der Verbraucher oder der sonsti-
gen Marktteilnehmer nicht nur unerheblich zu beeintrdchtigen, unzuldssig. Es muss
also eine Wettbewerbshandlung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG vorliegen®. Der Begriff
der Unlauterkeit ist im Gesetz nicht definiert. Dieses Tatbestandsmerkmal ersetzt im
Vergleich zur fritheren Generalklausel des § 1 UWG a.F. das Tatbestandsmerkmal der
Sittenwidrigkeit®’. Denkbar wire als unlautere Wettbewerbshandlung im Fall einer
Verwirklichung des Tatbestandes der §§ 17 ff. UWG insbesondere ein Rechtsbruch
gem. § 4 Nr. 11 UWG™,

Anspruchsgegner kénnen im Falle des Straftatbestandes des Verrats von Betriebs- und
Geschiftsgeheimnissen gem. § 17 Abs. 1 UWG alle Personen sein, die einen privat-
rechtlichen Dienst- oder Geschiftsbesorgungsvertrag mit dem Betriebsinhaber abge-
schlossen haben. Daher werden z.B. auch die Organe einer Kapitalgesellschaft, nicht
aber deren Gesellschafter, von der Vorschrift erfasst”. Das Geheimnis muss dem Mit-
arbeiter gerade aufgrund des bestehenden Dienstverhdltnisses anvertraut worden sein.
Somit muss ein ursidchlicher Zusammenhang zwischen dem Dienstverhdltnis und der
Kenntniserlangung bestehen®.

Fiir den Fall einer unbefugten Nutzung von Know-how wire somit eher an die Straftat-
bestinde des Art. 17 Abs. 2 UWG zu denken.

Sanktioniert werden hierbei Ausspidhen von Betriebs- oder Geschéiftsgeheimnissen
durch Anwendung technischer Mittel wie z.B. Fotoapparate, Filmkameras, Abhorvor-
richtungen, Sende- und Empfangsgerite sowie das ,,Anzapfen* von EDV-Anlagen und
der Einsatz von Computern (§ 17 Abs. 2 Nr.1 lit. a UWG), die Herstellung einer ver-
korperten Wiedergabe des Geheimnisses, z.B. durch Anfertigen von Kopien, Fotos,
Tonbandaufzeichnungen, Computerausdrucken und Abschriften (§ 17 Abs. 2 Nr.1 lit. b
UWG) und die Wegnahme einer das Geheimnis verkdrpernden Sache (§ 17 Abs. 2 Nr.1
lit. ¢ UWG)*'. Anspruchsgegner kann bei dieser Vorschrift jedermann sein, der die
einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen erfiillt’”. Ebenso wie bei den Vorschriften des §
17 Abs. 1 UWG muss dieser zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten

% Kohler in Baumbach/Hefermehl, a.a.0., Rd.Nr. 52; Lettl, a.a.0., Rd.Nr. 764
77 Lettl, a.a.0., RA.Nr. 134, Kohler, NJW 2004, 2121 ff. (2122)

2 Kohler in Baumbach/Hefermehl, a.a.O., Rd.Nr. 52

¥ Emmerich, a.a.0., 118

3% Emmerich, a.a.0., 119; Beater, Unlauterer Wettbewerb, § 18, Rd.Nr. 21

31 Kohler in Baumbach/Hefermehl, a.a.0., § 17 UWG, Rd.Nrn. 33-35

2 Kohler in Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, § 17 UWG, Rd.Nr. 37



