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Know-how-Schutz in Systemen

Systemschutz bei
Franchisesystemen

Die grof3e Bedeutung des Know-hows

Nach dem Ehrenkodex des
Deutschen Franchise-Verbandes
(DFV) verpflichtet sich ein Fran-

chisenehmer zur Leistung von
Franchise-Gebiihren, wobei der
Franchisegeber dem Franchise-
nehmer datfiir als Gegenleistung
auf der Grundlage des abge-
schlossenen Franchisevertrages
eine laufende technische und
betriebswirtschaftliche Unter-
stiitzung, den Systemnamen
und/oder die Marke und/oder
andere gewerbliche Schutz- und
Urheberrechte sowie das Know-
how, die wirtschaftlichen und
technischen Methoden und das
Geschdiftsordnungssystem des
Franchisesystems zur Verfiigung

zu stellen hat.

Demgeméf} wurde der so genannte ,Franchise-

GVO* der Franchise-Begriff geprégt:

» Know-how: Die Gesamtheit von nicht paten-
tierten praktischen Erkenntnissen, die auf Er-
fahrungen des Franchisegebers sowie Erpro-
bungen durch diesen beruhen und die geheim,
wesentlich und identifiziert sind.

» Geheim: Das Know-how muss in seiner Subs-
tanz, seiner Struktur oder der genauen Zusam-
mensetzung seiner Teile nicht allgemein be-
kannt oder nicht leicht zugdnglich sein, wobei
der Begriff nicht in dem Sinne zu verstehen ist,
dass jeder einzelne Teil des Know-hows auf3er-
halb des Geschifts des Franchisegebers unbe-
kannt oder unerhiltlich sein miisste.

» Wesentlich: Das Know-how umfasst Kennt-
nisse, die fiir den Verkauf von Waren oder die
Einbringung von Dienstleistungen an Endver-
braucher, insbesondere fiir die Priasentation
der zum Verkauf bestimmten Waren, die Bear-
beitung von Erzeugnissen im Zusammenhang
mit der Erbringung von Dienstleistungen, die
Artund Weise der Kundenbedienung sowie die
Fiihrung des Geschiftes in verwaltungsmaf3i-
ger und finanzieller Hinsicht wichtig sind.

3 Identifiziert: Das Know-how muss ausfiihr-
lich genug beschrieben sein, um priifen zu
konnen, ob es die Merkmale des Geheimen
und der Wesentlichkeit erfiillt.

Dies zeigt, welche grofie Bedeutung dem Know-
how eines Franchisesystems schon immer zuge-
kommen ist. Insofern muss jedes Franchisesys-
tem darauf bedacht sein, dieses Know-how nicht
nur zu schiitzen, sondern auch verhindern, dass
nach Beendigung des Franchisevertrags dieses
Know-how von einem ausgeschiedenen Fran-
chisenehmer fiir eigene Zwecke oder solcher

Dritter weiter genutzt wird.

DAS NUTZLICHE KNOW-HOW

Die EU-Gruppenfreistellungsverordnung (Fran-
chise-GVO) fiir Franchise-Vereinbarungen ging
davon aus, dass das Know-how fiir den Franchi-
senehmer ,niitzlich“ sein muss. Dariiber hinaus
musste die Beschreibung des Know-hows entwe-
der in der Franchise-Vereinbarung oder in einem
besonderen Schriftstiick niedergelegt oder in je-
der anderen geeigneten Form vorgenommen
werden. Damit wurde zugleich deutlich, dass
Franchisesysteme daran zu messen waren, ob
dem Franchisenehmer ein spezielles Know-how,
namlich die Geschéftsidee und/oder der Ge-

schéftstyp zur Nutzung {iberlassen wurde.

BEDEUTSAM UND NUTZLICH

In der seit dem 1. Juni 2010 geltenden EU-Grup-
penfreistellungsverordnung (EU-VO 330/2010)
wird verlangt, dass das Know-how ,bedeutsam”
und ,niitzlich“ ist. Es muss also zukiinftig eine
,Bedeutsambkeits- und Niitzlichkeitspriiffung” er-
folgen. In welcher nun diese beiden unbestimm-
ten Rechtsbegriffe zu bestimmen sind, steht
nicht fest. Bereits jetzt wird von den Gerichten
gefordert, dass ein Know-how-Transfer zwischen
Franchisegeber und Franchisenehmer nicht nur
zu erfolgen hat, sondern der Franchisegeber
auch darlegungs- und beweispflichtig dafiir ist,
dass das auf den Franchisenehmer transferierte
Know-how fiir diesen von wirtschaftlichem Nut-

zen ist.

VERTRAG OHNE KNOW-HOW-
TRANSFER SITTENWIDRIG?

Wird kein angemessenes Know-how dem Fran-
chisenehmer zur Verfiigung gestellt, so stellt sich
die Frage, ob nicht der abgeschlossene Fran-
chisevertrag mangels eines ausgewogenen Ver-
héltnisses von Leistung des Franchisegebers

(Know-how-Transfer) und Leistung des Franchi-



senehmers (Franchise-Gebiihren) gem. § 138 I

BGB sittenwidrig ist. Die Rechtsprechung ten-
diert hier dazu, als Wertungsmafistab auf Rege-
lungen der Gruppenfreistellungsverordnung zu-

riickzugreifen.

Dies korrespondiert auch mit einer Entschei-
dung des OLG Oldenburg. Danach muss das
Know-how eines Franchisesystems nicht nur be-
stehen, sondern aus der Dokumentation des
Know-hows muss auch ableitbar sein, dass die-
ses fiir den Franchisenehmer von Nutzen ist.
Wird also ein Franchisesystem durch dessen
Know-how geprégt, wird dieses Know-how dem
Franchisenehmer zum Betreiben seines Fran-
chise-Outlets auf der Grundlage und fiir die Dau-
er des abgeschlossenen Franchisevertrages iiber-
lassen, so ist nur selbstverstdndlich, dass der
Franchisegeber ein grofSes Interesse daran hat,
dass diese dem Franchisenehmer zur Verfii-
gung gestellte Know-how sowohl wahrend
der Vertragsdauer als auch nach Beendi-
gung der vertraglichen Beziehungen geheim
gehalten wird. Der Schutz des Know-hows ist

damit ein wichtiges Element des Systemschutzes

eines jeden Franchisesystems.

DER SCHUTZ DES KNOW-HOWS
EINES FRANCHISESYSTEMS

Der Systemschutz innerhalb eines Franchisesys-
tems kann durch zahlreiche Regelungen des
Franchisevertrages sichergestellt werden, wie
etwa durch eine Regelung zur Geheimhaltung
oder aber auch zur Bezugsbindung des Franchi-
senehmers. Und letztlich durch Regelungen zu
den Rechtsfolgen der Beendigung eines Franchi-
severtrages, dariiber hinaus durch die Regelun-
gen des Markengesetzes, soweit es um die zu-
gunsten des Franchisegebers eingetragene
Marke geht, die einem Franchisenehmer jeweils
nur fiir die Dauer des Franchisevertrages und das
Betreiben des Franchise-Outlets zur Nutzung zur
Verfiigung gestellt wird.

Geschdfts- und Betriebsgeheimnis ist jede
Tatsache, die mit dem Geschéftsbetrieb
des Franchisesystems zusammenhdngt,
der Allgemeinheit noch nicht bekannt (of-

fenkundig) ist und die der Franchisegeber

Prof. Dr. Eckhard Flohr

geheim halten will und an deren Geheim-
haltung ein berechtigtes wirtschaftliches
Interesse besteht. Dazu gehdren z.B. Kalkula-
tionsunterlagen, Bezugsquellen, Angebot, aber
auch das Know-how des Franchisesystems, also

das Franchise-Handbuch.

Betriebs- und Geschiftsgeheimnisse sind Tatsa-
chen, die im Zusammenhang mit einem wirt-
schaftlichen Geschiftsbetrieb stehen und nicht
offenkundig sind, nach dem Willen des Ge-
schiftsinhabers geheim gehalten werden sollen
und beziiglich geehrter ein berechtigtes Interes-
se des Geschiftsinhabers an der Geheimhaltung
anzuerkennen ist. Gerade bei Franchisesyste-
men muss sich jeder Franchisenehmer dariiber
im Klaren sein, das im Zweifel alle immer be-
trieblichen Kenntnisse und Vorgénge des Fran-
chisesystems, deren Existenz aufSerhalb des
Franchisesystems unbekannt ist und die einen
Einfluss auf die Position des Franchisegebers im
Wettbewerb haben konnen, nach dem Willen

des Franchisegebers einzuhalten sind.

GEHEIMHALTUNG NACH
VERTRAGSENDE

Die Verpflichtung des Franchisenehmers zu die-
ser Geheimhaltung ergibt sich nicht nur aus dem
Franchisevertrag und dem fiir jedes Franchise-
system zwingend zu beachtenden Grundsétzen
von Treu und Glauben, sondern auch aus einer
analogen Anwendung von § 90 HGB, der eine
entsprechende  Geheimhaltungsverpflichtung
des Handelsvertreters statuiert. Gemafs Artikel 3
ITa der GU-Gruppenfreistellungsverordnung fiir
Franchise-Vereinbarungen konnte dem Franchi-
senehmer die Geheimhaltungsverpflichtung
auch fiir die Zeit nach Beendigung des Franchi-
severtrages auferlegt werden. Nach der EU-
Gruppenfreistellungsverordnung fiir vertikale
Vertriebsbindungen kann de lege lata eine sol-
che nachvertragliche Geheimhaltungsverpflich-
tung jedoch nur noch fiir solches Know-how
auferlegt werden, das nicht allgemein zugédnglich
ist. Mangelt es an diesem Kriterium, so erlischt
die Geheimhaltungsverpflichtung mit Beendi-
gung des Franchisevertrages. Der Franchiseneh-
mer ist dann auch berechtigt, dieses Know-how
weiterhin, d.h. nach Beendigung des Franchise-

vertrages zu nutzen.
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Allerdings hat der Franchisenehmer trotz Allge-
meinzugédnglichkeit kein Recht, das Know-how
bzw. Betriebsgeheimnis des Franchisesystems
nach Beendigung des Franchisevertrages weiter
zu verwerten, zu verwenden oder Dritten zu
iiberlassen, wenn die Allgemeinzuginglichkeit
dieses Know-hows auf eine Vertragsverletzung
des Franchisenehmers zuriickgeht, d.h. dieser
das geheime Know-how iiber Betriebsgeheim-
nisse des Franchisesystems Dritten - ohne Ein-
willigung des Franchisegebers - offenbart hat.

SCHADENSERSATZ BEI
VERTRAGSVERLETZUNG

Die Dauer der nachvertraglichen Geheim-
haltungsverpflichtung ist unabhdngig von
dem Grund der Beendigung des Franchise-
vertrages. Diese kennt keine zeitliche Schranke
wird allein durch den Geheimhaltungszweck be-
grenzt. Geschiitzt wird jede unbefugte Weiterga-
be an Dritte, wobei fir Handelsvertreter aner-
kannt ist, dass eine Weitergabe unbefugt ist,
wenn sie der Berufsauffassung eines ordentli-
chen Kaufmanns widerspricht. Eine Verletzung
der Geheimhaltungsverpflichtung kann nicht
nur - wie im Vertragsmuster - die Verwirkung ei-
ner Vertragsstrafe auslosen, sondern stellt zu-
gleich eine positive Vertragsverletzung dar, die
den Franchisenehmer gemifi § 280 BGB zur
Leistung von Schadensersatz verpflichtet. Eben-
so besteht gemifs § 823 I BGB unter dem Aspekt
des Eingriffs in das Recht am eingerichteten und
ausgeiibten Gewerbebetrieb ein Anspruch auf
Beseitigung und Unterlassung.

Zu ersetzen sind dem Franchisegeber alle durch
die Verletzung der Geheimhaltungsverpflichtung
entstandenen Schédden. Ein dabei pflichtwidrig
beim Franchisenehmer erzielter Gewinn kann
gemaf § 687 II BGB abgeschopft werden.

Da der Franchisenehmer fiir das Handeln seiner
Mitarbeiter geméfS § 278 BGB haftet, wird dieser
zu seiner Absicherung, die Geheimhaltungs- und
Schadensersatzverpflichtung auch seinen Mitar-
beitern aufzuerlegen. Dies gilt aber nicht fiir alle
Mitarbeiter, sondern ist eingeschrankt auf dieje-
nigen, die typischerweise mit dem Know-how

des Franchisesystems zu tun haben.

GEHEIMHALTUNGSERKLARUNG
VOR VERTRAGSUNTERZEICHNUNG

Da auch bereits im Rahmen der Vertragsver-
handlungen das Know-how des Franchisesys-
tems einem potentiellen Franchisenehmer dar-
zustellen ist, empfiehlt es sich insoweit bereits im
Rahmen der Vertragsverhandlungen vom Fran-
chisenehmer-Interessenten eine sog. Geheim-
haltungserkldrung unterzeichnen zu lassen, die
dann auch den vertragliche Bereich umfasst und
insoweit dem abgeschlossenen Franchisevertrag

als Anlage beigefiigt wird.

SCHUTZRECHTE

Jedem Franchisenehmer werden fiir die Dauer
des Franchisevertrages zum Betreiben seines
Franchise-Outlets die gewerblichen Schutzrech-
te des Franchisegebers zur Verfiigung gestellt; in
der Regel eine zugunsten des Franchisegebers
eingetragene nationale oder internationale bzw.
europdische Marke.

Als gewerbliche Schutzrechte eines Franchisege-
bers versteht man die einem Franchisegeber fiir
das System erteilten Patenten, Marken, Ge-
brauchs- oder Geschmacksmuster. Diese sowie
eventuelle Urheberrechte stellen ein wesentli-
ches Aktivum des Franchisesystems dar. Thr
Schutz muss das Anliegen sowohl des Franchise-
gebers als auch aller Franchisenehmer sein.

Der Franchisegeber ist daher verpflichtet, alle An-
griffe gegen die gewerblichen Schutzrechte abzu-
wenden. Die Franchisenehmer miissen ihrerseits
den Franchisegeber bei der Abwehr von Versto-
en gegen die gewerblichen Schutzrechte nicht
nur unterstiitzen, sondern auch uber alle Schutz-
rechtsverletzungen in ihrem Vertragsgebiet, aber
auch wenn diese solche ansonsten in Erfahrung

bringen, informieren.

REGELUNGEN BEI
VERTRAGSBEENDIGUNG

Der Know-how-Schutz muss auch bei den Rege-
lungen zur Beendigung des Franchisevertrages
beachtet werden. Im Rahmen des Franchisever-
trages muss insofern vereinbart werden, dass ne-
ben der Untersagung, weiterhin die Marke, Wer-
betexte, Werbemitteln, Drucksachen etc. des
Franchisesystems zu nutzen zugleich der Fran-
chisenehmer verpflichtet ist, alle seine Bezeich-
nungen unter der Marke des Systems im Telefon-

verzeichnis und sonstigen Verzeichnissen, wie

Telefax oder Ort- und Branchenverzeichnissen
zu loschen bzw. die Telefonnummer seines Fran-
chise-Outlets auf den Franchisegeber zu {ibertra-
gen.

Entsprechendes gilt fiir die vom Franchiseneh-
mer genutzten Domain oder aber auch entspre-
chende Werbeanzeigen, die vom Franchiseneh-
mer unter der Marke des Systems in das Internet
eingestellt wurden, sei es auf regionalen Markt-
pldtzen oder aber bei Google. Verstofse sollten
unter Vertragsstrafe gestellt werden, um so den
ausgeschiedenen Franchisenehmer zur Lo-

schung solcher Eintragungen zu verpflichten.

Mit Beendigung des Franchisevertrages entfallt
fiir den Franchisenehmer auch die Berechtigung,
das Know-how des Franchisesystems weiter zu
nutzen. Diese Know-how-Nutzung bezieht sich
nicht nur auf etwaige Werbemittel und Werbe-
texte sowie das Logo des Franchisesystems und
die Marke des Franchisegebers, sondern auch
auf Geschiftsunterlagen, soweit auf diesen das
Logo des Franchisesystems oder sonstige auf das
Franchisesystem hindeutende Zusdtze abge-
druckt sind.

Wird das Ladenlokal nicht vom Franchiseneh-
mer zuriickgegeben, etwa, weil dieser selbst den
Mietvertrag abgeschlossen hat oder aber der
Franchisegeber an dem Standort kein Interesse
mehr hat, so muss der Franchisenehmer ver-
pflichtet werden, das Innere und Aufiere des La-
denlokals so abzuindern, dass eine Verwechs-
lung mit einem Outlet des Franchisesystems
ausgeschlossen ist. Unterbleibt dies und erweckt
der Franchisenehmer weiterhin gegeniiber Drit-
ten den Eindruck, er sei nach wie vor Franchise-
nehmer, so kann dieser auf Unterlassung gem. §§

3,5 UWG in Anspruch genommen werden.

INVENTUR FUR
WARENUBERNAHME

Zugleich wird in Franchise-Vertrdgen vereinbart,
dass der Franchisegeber den beim Franchise-
nehmer noch lagernden Warenbestand iiber-
nimmt, insbesondere wenn es sich um Eigenpro-
dukte des Franchisesystems handelt, die mit der
Marke des Systems gelabelt sind. Auf den Zeit-
punkt der Vertragsbeendigung ist daher eine In-

ventur durchzufiihren. Ubernommen wird aber



der Warenbestand, der sich noch im verkaufsfa-
higen Zustand befindet.

LADENEINRICHTUNG

Durch die Ladeneinrichtung driickt sich das
Know-how des Franchisesystems aus, insbeson-
dere dessen Corporate Design. Insofern sollte im
Rahmen des Franchisevertrages vereinbart wer-
den, dass die Ladeneinrichtung vom Franchise-
nehmer zuriickgenommen wird. Ublich ist eine
Ubernahme zum Zeitwert. Dazu sollte bereits im
Rahmen des Franchisevertrages vereinbart wer-
den, dass der Wert der Einrichtung durch einen
Sachverstdndigen als Schiedsgutachter geschatzt

wird.

VERTRAGSSTRAFENREGELUNG

Um jeden Franchisenehmer deutlich zu machen,
welche grofie Bedeutung dem Know-how des
Franchisesystems und dessen Schutz zukommt,
aber auch um diesen zu verpflichten, die ihm auf-
erlegte Geheimhaltungsverpflichtung einzuhal-
ten, ist es notwendig, dass der Franchisevertrag
fiir Verstof3e gegen diese Verpflichtungen auch
eine Vertragsstrafenregelung enthilt. Die Ver-
tragsstrafe erweist sich somit als ein probates Mit-
tel des Know-how- und Geheimhaltungsschutzes
eines jeden Franchisesystems, verhindert aber
auch die unberechtigte Weiternutzung der Marke
nach Beendigung des Franchisevertrages, die
Verletzung eines vertraglichen oder nachvertrag-
lichen Wettbewerbsverbotes oder einer Geheim-

haltungsverpflichtung.

Allerdings erweist sich die Vereinbarung einer
Vertragsstrafe immer wieder als ein Problem der
Vertragsgestaltung. Hier kollidieren das Interesse
des Franchisegebers nach einer moglichst hohen

Vertragsstrafe fiir jeden Fall des Verstofies der

Geheimhaltungsverpflichtungen mit den Vorga-
ben der Rechtsprechung, dass eine Vertragsstrafe
von der Hohe her dem jeweiligen Verschulden
des Franchisenehmers und der Schwere des Ver-
tragsverstofies anzupassen ist. Andernfalls be-
steht die Gefahr, dass die Vertragsstrafenrege-
lung wegen unangemessener Benachteiligung
des Franchisenehmers gem. § 307 I 1 BGB un-

wirksam ist.

Zweck einer Vertragsstrafe ist es zum einen, auf
den Franchisenehmer Druck auszuiiben, um
diesen zur vertragsgerechten Erfiillung anzuhal-
ten; zum anderen soll dem Franchisegeber im
Verletzungsfalleine erleichterte Schadlosstellung
ohne Einzelnachweis ermdoglich werden. Des-
halb muss ein angemessenes Verhiltnis zwi-
schen der Hohe der Strafe einerseits sowie dem
Erfiillungsinteresse des Franchisegebers ande-
rerseits bestehen. Diese Interessenabwdgung ist
dann nicht ausgewogen, wenn die Hohe der Ver-
tragsstrafe nicht mit der Schwere der Vertragsver-
letzung korrespondiert.

Um flexibel auf die Vertragsverstofie und deren
Schwere reagieren zu kdnnen, sieht das Vertrags-
muster die Vereinbarung einer Vertragsstrafe
nach dem so genannten ,Hamburger Brauch”
vor. Der Franchisegeber kann hier zunéchst die
Vertragsstrafe in Korrespondenz mit der Schwere
des Verstofies nach seinem Ermessen festsetzen,
wihrend der Franchisenehmer das Recht hat, die
Hohe der Vertragsstrafe durch das zustdndige
Gericht tiberpriifen zu lassen. Dabei sind Schwe-
re und Ausmaf’ der Zuwiderhandlung, der Sank-
tionscharakter der Vertragsstrafe und deren
Zweck zu bertiicksichtigen, um einige der Bemes-
sungskriterien fiir eine Vertragsstrafe nach dem

Hamburger Brauch zu nennen.
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Aus diesem Grunde sind Vertragsstrafen auch auf
einen fiir den Verstofl geltend zu machenden
Schadensersatz anzurechnen, da andernfalls eine
Verdopplung“ der Schadenersatzverpflichtung
des Franchisenehmers eintritt: dieser muss so-
wohl den dem Franchisegeber entstandenen
Schaden ersetzen, als auch zusitzlich noch die
Vertragsstrafe leisten. Insofern geht das Vertrags-
muster davon aus, dass die Vertragsstrafe auf ei-
nen vom Franchisenehmer zu leistenden Scha-
Auch
verst6f3t daher die Regelung des Vertragsmusters
nicht gegen § 30711 BGB.

Entsprechend dem Schutzzweck des § 340 BGB

ist allerdings die Vertragsstrafe nur insoweit auf

denersatz anzurechnen ist. insofern

den Schadensersatzanspruch anzurechnen, wie
Interessenidentitédt besteht. Nach einer Entschei-
dung des Bundesgerichtshofes besteht zwischen
dem Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe
und dem Anspruch auf Ersatz der Anwaltskos-
ten, die durch die Geltendmachung der Vertrags-
strafe entstanden sind, keine solche Identitét, das
heifdt diese Kosten konnen zusitzlich erstattet

verlangt werden.

UMFASSENDE REGELUNG NOTIG

Der Systemschutz bei Franchisesystemen
verlangt umfassende Regelung im Franchi-
severtrag, die durch gesetzliche Regelun-
gen des Lauterkeits- sowie des Marken-
recht erganzt werden. Entscheidend ist
aber immer, dass das Franchisesystem iiber
ein Know-how verfiigt, dass auch schiit-
zenswert ist - also ein Know-how, das fiir
den Franchisenehmer und das Betreiben
des Franchise-Outlets tatsachlich von Nut-

zen ist.




