Genauer Hinsehen

(IT-)Rechtliche Due Diligence lohnt schon in
der Frihphase

Von Dr. Kai Westerwelle, Taylor Wessing

Das wesentliche Asset junger Technologieunternehmen ist — neben den Grindern
selbst — meist die das Unternehmen auszeichnende Idee bzw. deren technologische
Umsetzung. Das trifft in besonderem Mal3e auf IT-Unternehmen zu, deren Marktwert
an der dem Unternehmen gehérenden Software zu messen ist. Aber gehort dem
Unternehmen die ,eigene* Entwicklung eigentlich? Dieser Frage gehen junge IT-
Unternehmen, aber auch Investoren im Rahmen friher Finanzierungsrunden héufig
nicht im Detail nach. Ein Versaumnis, das sich bei spateren Finanzierungsrunden,
Kapitalmal3nahmen oder einem Exit als bedeutendes Hemmnis herausstellen kann.
Die Uberprufung der rechtlichen Situation der Gesellschaft im Hinblick auf die
gewerblichen Schutzrechte, bei IT-Unternehmen insbesondere der Urheber- bzw.
Nutzungsrechte, empfiehlt sich daher fur Technologieunternehmen selbst bereits in
der Frihphase, aber auch fur Early-Stage-Investoren.

Werte eines IT-Unternehmens sind oft nicht sichtbar

Die wesentlichen Assets eines Technologieunternehmens sind seine Entwicklungen
und das in ihm gebundelte Know-how. Bei jungen IT-Unternehmen ist dies vor allem
die von dem Unternehmen entwickelte Software, das heil3t die entsprechenden
Urheber- und Nutzungsrechte. Anders als Patente, Marken und die fir e-Commerce-
Unternehmen besonders bedeutsamen Internet-Domains sind Urheberrechte jedoch
nicht in entsprechenden Registereintragen sichtbar. Man muss bei IT-Unternehmen
insofern schon genauer hinsehen, um den Wert des Unternehmens richtig zu
beurteilen.

Stolpersteine ergeben sich zum Beispiel durch personelle Veranderungen in der
Unternehmenshistorie, insbesondere dem Ausscheiden eines Griinders aus dem
Unternehmen. In diesen Fallen wird nicht selten Ubersehen, dass den
ausscheidenden Grundern, sofern sie an der (Software-)Entwicklung beteiligt waren,
entsprechende Miturheberrechte zustehen, die sie durch ihr Ausscheiden aus der
Gesellschaft nicht verlieren. Werden der Gesellschaft in der
Ausscheidungsvereinbarung keine Nutzungsrechte an den Miturheberrechten
eingeraumt, hat der ausscheidende Grinder Rechte an dem wesentlichen Asset des
Unternehmens, die der Weiterentwicklung und Vermarktung der Entwicklung durch
die Gesellschaft entgegenstehen kénnen.

Nicht anders verhélt es sich bei Drittentwicklungen, die von der Gesellschaft haufig
nicht als solche erkannt werden. Gemeint sind Entwicklungen von freien Mitarbeitern
(,Freelancer’), auf die IT-Unternehmen in der Grindungs- und ersten
Expansionsphase zur Einbindung von Spezialisten-Know-how nicht selten



zuruckgreifen. Fur freie Mitarbeiter gilt jedoch die im Urhebergesetz fir Arbeitnehmer
geregelte automatische Ubertragung der Nutzungsrechte an von ihnen geschaffener
Software auf das Unternehmen (8 69b UrhG) nicht. Sie sind daher auf3erhalb des
Unternehmens stehende Dritte, sodass ein schriftlicher Softwareentwicklungsvertrag
einschliel3lich einer umfassenden Nutzungsrechtseinradumung unverzichtbar ist.

Daneben spielen natirlich auch die Know-how-Trager des Unternehmens, von
Dritten  eingeraumte  Nutzungsrechte, Kundenbeziehungen etc. bei der
Unternehmensbewertung eine Rolle. Diese wertbildenden Faktoren sind jedoch
zumeist aufgrund entsprechender Vertrage sichtbar und daher Ublicherweise
Gegenstand der internen und externen (Investoren) Prifung.

Grunder fokussieren sichtbare Ergebnisse

Grinder befassen sich aus naheliegenden Grinden primér mit der
Produktentwicklung, der Erstellung von Businessplanen, Finanzierungsfragen, der
Vermarktung und anderen sichtbaren Ergebnissen. Zeit und Geld fir eine juristisch
durchgeplante Aufstellung der Gesellschaft auch in Bezug auf die urheberrechtliche
und sonstige gewerbliche Schutzrechtssituation der Gesellschaft verbleibt daneben
oft nicht. Es ist den Grundern von IT-Unternehmen aus den eingangs genannten
Grunden jedoch anzuraten, diesen wichtigen Bruckenpfeiler des eigenen
Unternehmens bereits in der Frihphase nicht zu vernachlassigen, betrifft er im
Ergebnis doch das wichtigste Asset des Unternehmens, das Produkt selbst.

Investoren schauen auf Chancen

Auch Investoren fokussieren zuweilen Uberwiegend die sichtbaren Werte des
Unternehmens. Dies gilt im Besonderen fur Early-Stage-Investments, die aufgrund
eines meist Uberschaubaren Volumens erster Finanzierungsrunden ihre Due
Diligence nicht selten auf die wirtschaftlichen Rahmendaten und die Marktchancen
beschranken. Eine Prifung der nicht eingetragenen und daher schwerer
Uberprufbaren Rechte der Gesellschaft in dieser Finanzierungsphase findet nicht
immer statt. Auch unter Berlcksichtigung der notwendigen Verhaltnismafigkeit von
Investment zu Prifungsaufwand sollte jedenfalls bei IT-Unternehmen der Fokus der
Prufung des Investments stets auch auf die IT-Rechtssituation der Gesellschaft
gelegt und damit die Nachhaltigkeit des Investments bereits in dieser Phase
gesichert werden.

Return on Investment

Die friihzeitige Uberprufung und Organisation der IT-rechtlichen Situation der
Gesellschaft zahlt sich fur Griinder und Investoren gleichermal3en aus. Rechtzeitig
erkannte Schwachstellen lassen sich durch den nachtraglichen Abschluss von
entsprechenden Lizenzvertragen leichter und vor allem kostenginstiger beheben, als
dies bei spater — ggf. erst im Rahmen eines Exits oder IPOs — erkannten Mangeln
der IT-Rechtsituation mdglich ist. Ist das Unternehmen erstmal erfolgreich und die
Technologie am Markt etabliert, sind dritte Rechtsinhaber ggf. nur noch auf Basis
groBerer Lizenzgebiihrenzahlungen zur Ubertragung ihnen vielleicht zustehender
Rechte an der IT des Unternehmens bereit. Der Return on Investment einer
frihzeitigen Rechtsprifung auch im Hinblick auf nicht sichtbare Unternehmenswerte
ist daher nicht zu unterschatzen.
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