Recht know-how-Schutz

®

Woriiber man
spricht und nicht

Der Schutz von Geschaftsgeheimnissen ist fir die Wirtschaft so wertvoll
wie der ihrer Marken und Patente. Nun setzt die Bundesrepublik die EU-
Richtlinie dazu um: Ein eigenes Gesetz statt zwei Paragrafen im UWG
schiitzen kiinftig geheimes Know-how. Geschddigte Unternehmen sollen
sogar vor spezialisierten Gerichten klagen konnen - aber das geht nur,
wenn die Bundeslander mitspielen.
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s liegt in der Natur der Sache: Uber Ge-

schiftsgeheimnisse sprechen Unterneh-

men nicht, und schon gar nicht, wenn sie

ihnen von der Konkurrenz geklaut wur-

den. Wie haufig das passiert, und wie

regelméfBig sich Unternehmen mit Wett-
bewerbern und Ex-Mitarbeitern darum vor Gericht
streiten, ist daher kaum zu ermitteln.

Ein Fall hat dennoch fiir Furore gesorgt und es
auf die Titelseiten der groBen Tageszeitungen und
die Bithne der Weltpolitik gebracht: die Lopez-Affa-
re. Im jahrelangen Streit zwischen General Motors
und dem VW-Konzern um den abtriinnigen Spit-

zenmanager José Ignacio Lopez de Arriortda sollen
Mitte der 1990er-Jahre sogar Bundeskanzler Hel-
mut Kohl und US-Président Bill Clinton vermittelt
haben.

Damals stritten die beiden Automobilgiganten
erbittert um Loépez. Der Spanier war fiir seine ge-
wiefte Einkaufstaktik bekannt und dafiir, die Her-
stellung kompromisslos zu optimieren. Nachdem er
im GM-Konzern zum weltweiten Chefeinkédufer auf-
gestiegen war, hatte ihn VW-Vorstand Ferdinand
Piech 1993 nach Wolfsburg gelockt, wo er das
Vorstandsressort Produktionsoptimierung und
Beschaffung iitbernahm. Der Spanier holte wenig
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Recht know-how-Schutz

Lob fiir den Geselzgeber:
Anette Gdrtner von Reed
Smith hdlt die Aufwertung
des Know-how-Schutzes in
weiten Teilen fiir gelungen.

spéter sieben Mitarbeiter nach. Doch mit dem ag-
gressiven Seitenwechsel begann die o6ffentliche
Schlacht um Lépez.

Die GM-Tochter Opel stellte Strafantrag wegen
Geheimnisverrats und Industriespionage. Auch in
Detroit reichte der Autobauer wenig spiter Klage
gegen Lépez und seine Vertrauten wegen Geheim-
nisverrats und krimineller Verschworung ein.

Die Darmstddter Staatsanwaltschaft ermittelte
und stellte umfangreiches Material sicher: Unter-
lagen und vertrauliche Daten {iber Einkaufspreise
von Komponenten und Herstellungskosten ver-
schiedener GM-Modelle wurden engen Lépez-Mit-
arbeitern zugeordnet. Laut Presseberichten von da-
mals hatte sie Lopez wenige Tage vor seinem
Ausscheiden bei GM angefordert. Der Vorwurf der
Staatsanwélte: Unterschlagung und Verstof3 gegen
das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Die Er-
mittlungen wurden schlussendlich wegen fehlen-
dem offentlichen Interesse eingestellt. Die bereits
damals beim Know-how-Schutz giiltige deutsche
Rechtsnorm, die Paragrafen 17 und 18 UWG, sind
bis heute in Kraft.

Damit sollte eigentlich am 9. Juni Schluss sein.
Denn die EU-Staaten hatten sich schon 2016 auf
die Richtlinie zum Schutz von vertraulichem Know-
how und Geschéftsinformationen (EU 2016/943)
geeinigt und miissen sie bis zu diesem Stichtag in
nationales Recht umsetzen.

Deutschland verfehlt Klassenziel

Doch dieses Ziel wird Deutschland klar verfehlen.
Das Bundesjustizministerium (BMJV) legte zwar
Mitte April einen ernstzunehmenden Referenten-
entwurf vor. Aber nach JUVE-Informationen soll
ein Kabinettsbeschluss erst vor der Sommerpause
moglich sein. Danach kann ab September der Bun-
desrat das neue Gesetz verhandeln. Bis Dezember
soll schlieBlich alles unter Dach und Fach sein.

Trotz der Verzégerung loben Experten den Refe-
rentenentwurf als weitreichenden Wendepunkt fiir
den Know-how-Schutz. Vor allem dass das Know-
how kiinftig durch ein eigenes Stammgesetz in die
Nidhe eines Schutzrechtes geriickt wird, trage der
wirtschaftlichen Bedeutung des Themas Rechnung
getragen, findet etwa Dr. Anette Girtner, Partnerin
bei Reed Smith (Quasi-Schutzrecht, Seite 69).

Auch der Patentrechtler Dr. Anton Horn von
Heuking Kiihn Liier Wojtek sieht in dem Gesetz ei-
nen Fortschritt. ,Nach den derzeit giiltigen UWG-
Normen hat ein geschidigtes Unternehmen nur ei-
ne Handhabe gegeniiber einem Wettbewerber.
Kiinftig gilt der Geheimnisschutz gegeniiber jeder-
mann - quasi wie ein absolutes Recht. Vor allem
aber kann der Geschidigte nun direkt den zivil-
rechtlichen Weg ohne den Umweg iiber eine Staats-
anwaltschaft gehen.”

Dr. Erhard Keller, IP-Partner bei Hogan Lovells,
hat als Vorsitzender des Fachausschusses fiir Wett-
bewerbs- und Markenrecht der GRUR den Referen-
tenentwurf eng begleitet. Er findet es gut, dass das
deutsche Gesetz die Vorgaben der EU-Richtlinie
mehr oder weniger eins zu eins umsetzt. ,Mit der
Richtlinie wird der Know-how-Schutz europaweit
auf ein einheitliches Level harmonisiert. ,Damit
wird er stark aufgewertet, wodurch die Rechtinha-
ber eine stirkere Position als bislang aufbauen
kénnen®, so Keller. ,Ihre Rechte miissen sie aber
nach wie vor national einzeln durchsetzen.”

Druck aus der Wirtschaft
Nicht nur in Europa wird das Thema Know-how-
Schutz derzeit immer bedeutender. Die USA fiihrte
2016 den Defend Trade Secrets Act ein. China nutz-
te 2018 die Uberarbeitung des Kartellrechts dazu,
das Thema neu zu regeln. Und auch Korea bemiiht
sich derzeit um einen besseren Schutz von Ge-
schiftsgeheimnissen.

Hintergrund dieser gesetzgeberischen Bestre-
bungen: Die Wirtschaft macht Druck. Fiir sie wer-
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den Geschiftsgeheimnisse immer wichtiger. Schon
seit einigen Jahren berichten Anwélte, dass der Be-
ratungsbedarf hierzu stetig steigt. ,In manchen
Branchen iiberlegen sich die Unternehmen sehr
gut, ob sie Innovationen zum Patent anmelden und
sie damit offenlegen — oder ob sie sie lieber als Ge-
schiftsgeheimnis fiir sich behalten®, sagt IP-Recht-
lerin Gértner. Das sei hdufig der Fall, wenn am En-
de nicht ein neues Erzeugnis stehe, sondern das
Herstellungsverfahren entscheidend verbessert
wurde. Auch Unternehmen, deren Produkte auf Re-
zepturen basieren, wégen sehr genau zwischen
dem Know-how-Schutz und einem Patent ab. Das
ist etwa in der chemischen Industrie der Fall, aber
auch im Glasgewerbe.

Als Geschiftsgeheimnis gelten in Deutschland
kiinftig Informationen, die weder insgesamt noch
in Einzelheiten innerhalb von Fachkreisen bekannt
oder zuginglich sind. Fiir die Unternehmen miis-
sen sie einen wirtschaftlichen Wert darstellen und
sie miissen sich um deren Geheimhaltung ange-
messen bemiihen (Was tun?, Seite 70).

Uberforderte Gerichte

Gegen Verletzer und deren Produkte kénnen die In-
haber von Know-how kiinftig auf Unterlassung,
Schadensersatz und Auskunft klagen. Sie konnen
die Herausgabe, Vernichtung und den Riickruf von
im Markt befindlichen Produkten erreichen. Damit
haben sie ebenso umfangreiche Rechte wie Inhaber
von Marken und Patenten. Weil ein Geschiftsge-
heimnis aber theoretisch ewig Giiltigkeit haben
kann und nicht wie ein Patent zeitlich begrenzt ist,
schlieft der Gesetzgeber die Anspriiche im Einzel-
fall aus, ndmlich dann, wenn sie unverhéltnismafig
sind, etwa in Bezug auf den Wert des Geheimnisses
oder das Verhalten des Rechtsverletzers.

Aber mit der Definition des Geschéftsgeheimnis-
ses legen die EU-Richtlinie und das deutsche Gesetz
den Inhabern auch Pflichten auf. Sie miissen Ge-
heimhaltungsmafinahmen ergreifen und dokumen-
tieren. Gerichte miissen hier kiinftig nachfassen.
Sehr wahrscheinlich werden beklagte Unterneh-
men dann bezweifeln, dass die Geheimhaltungs-
mafnahmen des Kldgers ausreichend waren. Dies
konnte von der Kldrung der eigentlichen Frage, ob
Know-how geklaut oder verletzt wurde, ablenken.

Auch droht hier eine Uberforderung der Gerich-
te. Deshalb schldagt Heuking-Partner Horn eine ent-
sprechende Zertifizierung durch unabhéngige
Dienstleister vor. Das konnte Unternehmen davor
schiitzen, Geheimnisse wie Vertragsklauseln oder
Schulungsinhalte fiir Mitarbeiter im Prozess offen-
baren zu miissen.

Neu ist auch, dass es in Zukunft ausdriicklich er-
laubt sein wird, ein fremdes Produkt riickzubauen.
Auf diese Art kommen Wettbewerber in Kenntnis

Know-how-Schutz Recht

Streit in Sicht: Geheimnisse lassen sich heute leichter stehlen, meint Anton Horn
von Heuking Kiihn Liier Wojtek.

von geheimem Know-how und koénnen es fiir eige-
ne Produkte nutzen. Bislang ging dies in Deutsch-
land nicht, andere EU-Staaten sehen darin aber
schon ldanger eine Moglichkeit, wirtschaftlichen
und technischen Fortschritt zu férdern.

Quasi-Schutzrecht
Die EU-Richtlinie und deren deutsche Umsetzung werten den Know-how-Schutz deutlich auf.
Die wichtigsten Regelungen.

m Anstelle der strafrechtlichen Normen von Paragraf 17 und 18 des Gesetzes zum Unlauteren
Wettbewerb (UWG) tritt kiinftig ein eigenes Stammgesetz. Ein eingetragenes Schutzrecht
wie eine Marke oder ein Patent gibt es fiir Know-how aber nicht.

W Klare Definition von Geschaftsgeheimnissen und wie der Inhaber diese belegen muss
(Paragraf 1 deutsches Umsetzungsgesetz).

m Das sogenannte Reverse Engineering, um an nicht offentlich zugangige Informationen zu
kommen, ist erlaubt - es sein denn, es ist vertraglich verboten (Paragraf 2).

W Privilegierung von Whistleblowern zum Aufdecken rechtswidriger Handlungen oder
anderer Fehlverhalten im allgemeinen offentlichen Interesse (Paragraf 4).

| Klare Regeln zum Schutz von Geschaftsgeheimnissen in Gerichtsverfahren nach dem
Vorbild des britischen , Confidentiality Club”, einschlieBlich Ordnungsmitteln bei Missbrauch
(Paragrafen 15 und 16).

m AusschlieBlich Landgerichte sind fir Streitigkeiten um Know-how zustandig. Die Lander
konnen sogar Spezialkammern einrichten (Paragraf 14).
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Verboten bleibt das sogenannte Reverse Engi-
neering allerdings, wenn etwa Kooperations- oder
Liefervertrige dies untersagen. Anwélte raten da-
her dazu, entsprechende Klauseln in Vertrdge mit
anderen Unternehmen aufzunehmen.

Eine andere Neuerung ist gleichzeitig ein Politi-
kum: Das Gesetz privilegiert Whistleblower, wenn
sie rechtswidriges oder anderes Fehlverhalten auf-
decken, durch das Geschéftsgeheimnisse erlangt
werden. Voraussetzung: Ein allgemeines offentli-
ches Interesse wird dadurch geschiitzt.

Auf europdischer Ebene hatte die entsprechen-
de Regelung gegen Ende der politischen Diskussion
Einzug in die Richtlinie gefunden und wurde eins
zu eins vom deutschen Gesetzgeber ibernommen.
Das stoB3t auf Kritik: ,Sie gewdhrt dem Whistle-
blower einen absoluten Vorrang“, meint Reed
Smith-Partnerin Géirtner. Das eigentliche Ziel der
Richtlinie, den Know-how-Schutz zu verbessern,
werde dadurch verwissert. Zudem ist die Richtlinie
hierzu sehr schwammig. ,Sie erklidrt wie auch das
deutsche Gesetz erstmals unethisches Verhalten,
das nicht rechtswidrig sein muss, fiir rechtserheb-
lich®, so Hogan Lovells-Partner Keller. ,Es bleibt
abzuwarten, wie die Gerichte und Unternehmen
hiermit in der Praxis um gehen.”

Der Teufel im Detail
Das ist bei allem Lob fiir die deutsche Umsetzung
nicht die einzige Kritik an dem Gesetzentwurf. Viele
[P-Experten halten das Ordnungsgeld in Hohe von
1.000 Euro fiir deutlich zu niedrig. Diese drohen,
wenn man geheime Geschéftsinformationen aus
Gerichtsverfahren ausplaudert oder sie fiir ein ei-
genes Produkt nutzt.

Heuking-Partner Horn vermutet bei der Summe
sogar ein Versehen. Er fordert wie viele seiner

Was tun?
Der Know-how-Schutz stérkt die Rechte von Inhabern von Geschaftsgeheimnissen.
Was Unternehmen trotzdem beachten missen.

m grindliche Geheimhaltungs- P %\ W Geheimhaltungsklauseln in
maBnahmen ergreifen und " Arbeitsvertrage aufnehmen
auch gerichtsfest / % 1 sowie Arbeitnehmer zum
dokumentieren ¥ | umgang und Vertraulichkeit

m technische Schranken \ /g \S/?l:]ljlﬁeenschaftsgehelmnlssen
einfohren, die nur dem- Im BN €
jenigen einen Zugang 1 © m Vertraulichkeitsklauseln
gewahrt, der auch mit ’ 1 in Vertrdgen mit Geschafts-
dem Know-how zu tun hat partnern einbauen, wenn

—_ Know-how ibertragen

W sogenannte Reverse Engineering wird

explizit ausschlieBen
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DEUTSCHE GERICHTE
WERDEN EINE ECHTE
ALTERNATIVE ZU

SCHIEDSGERICHTEN.

Kollegen eine deutliche Anhebung des Betrags.
Gértner hofft, dass in den anstehenden parlamen-
tarischen Verhandlungen {iber einen Besichti-
gungsanspruch bei Know-how-Diebstahl nachge-
dacht wird, wie er fiir Patente im Patentgesetz
geregelt ist. Das, so Gértner, privilegiere momentan
ohne ersichtlichen Grund Patentinhaber gegeniiber
denen von Geschéftsgeheimnissen, die geméifl Pa-
ragraf 809 BGB nur die Besichtigung von Sachen,
nicht aber Verfahren fordern konnen.

Fiir Hogan Lovells-Partner Keller steckt der Teu-
fel im Detail des Paragrafen 14: Danach ist fiir Ge-
schiftsgeheimnissachen ausschlieBlich das Land-
gericht zustdndig, in dessen Bezirk der allgemeine
Gerichtsstand des Beklagten liegt. , Wenn es hierbei
bliebe, wire der fliegende Gerichtsstand in Ge-
schiftsgeheimnissachen still und leise abgeschafft.”

Das sorgt fiir Aufregung. Denn immer wieder
gibt es auch auf anderen Ebenen, vor allem vor
dem Hintergrund des Verbraucherschutzes, dhnli-
che Bestrebungen, den fiir Schutzrechteinhaber
und IP-Anwaélte wichtigen fliegenden Gerichtsstand
einzugrenzen.

Keller kritisiert die Regelung ebenso wie die
GRUR in ihrer Stellungnahme. Keller fordert, den
Referentenentwurf um eine Regelung, wie sie in Pa-
ragraf 14 Abs. 2.1 steht, zu ergénzt. Die konnte lau-
ten: ,Fir Klagen aufgrund des Gesetzes ist auf3er-
dem nur das Gericht zustdndig, in dessen Bezirk
die Handlung begangen worden ist.“

Doch jenseits der Diskussion um den fliegenden
Gerichtsstand ist klar: Das neue Gesetz hat das
Zeug, den Gerichtsstandort Deutschland aufzuwer-
ten. Experten schétzen, dass momentan vor staatli-
chen Gerichten nicht allzu viele Know-how-Schutz-
falle anhéngig sind. So genau kann das niemand
sagen, da die meisten deutschen Gerichte ihre Félle
nicht detailliert nach Themen aufschliisseln. Auch
die Entscheidungsdatenbank des Bundesgerichts-
hofs, bei dem der I. und X. Zivilsenat zustdndig
sind, gibt hierzu keinen Einblick.
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Know-how-Schutz mit Nebenwirkungen: Hogan
Lovells-Partner Erhard Keller sieht durch den Gesetzesent-
wurf den fliegenden Gerichtsstand in Gefahr.

Heuking-Partner Horn ist sich jedoch sicher,
dass Streitigkeiten stark zunehmen werden. ,Denn
es ist im Zeitalter von Computern, E-Mails und
Speichersticks sehr viel einfacher geworden, Ge-
schiftsgeheimnisse mitzunehmen, als noch zu den
Zeiten, in denen man James-Bond-mé&fBig Business-
oder Baupline mit einer Kamera abfotografieren
musste.“ 20 Umzugskartons, wie angeblich im Fall
Loépez muss heute jedenfalls keiner mehr zu seinem
neuen Arbeitergeber schleppen.

Geschiitzter Raum im Gericht

Gértner nimmt an, dass die deutliche Mehrzahl der
Streitigkeiten aktuell noch vor privaten Schiedsge-
richten ausgetragen wird, weil diese einen besseren
Geheimnisschutz im Verfahren bieten. Das Ge-
richtsverfassungsgesetz und die Zivilprozessord-
nung bieten derzeit kaum Mboglichkeiten, Ge-
schiftsgeheimnisse vor der Offentlichkeit oder dem
Zugriff des Prozessgegners zu schiitzen. Ein Klager
miisse im schlimmsten Fall, um den Verlust eines
Prozesses abzuwenden, sein geheimes Know-how
einer unbestimmten Zahl von Personen auf Beklag-
tenseite gegeniiber offenlegen, so Géirtner.

Doch das wird sich dndern. ,Das neue Gesetz
macht deutsche Gerichte zu einer echten Alternati-
ve zu Schiedsgerichten und den Londoner Gerich-
ten®, glaubt Gartner. Denn es fordere mehr Spezia-
lisierung und einen besseren Schutz des Know-hows
im Verfahren. Kiinftig kann das Gericht auf Antrag
einer Partei Informationen als geheimhaltungsbe-

diirftig einstufen. Die Prozessbeteiligten miissen
diese Informationen dann vertraulich behandeln
und diirfen sie nicht nutzen oder offenlegen.

Das wertet Gartner als Einfiihrung des soge-
nannten Confidentiality Clubs nach britischem
Muster. Sowohl die EU-Richtlinie als auch das Um-
setzungsgesetz gestatten es dem Gericht, die Zahl
der Personen pro Partei, die Zugang zu den gehei-
men Informationen haben, auf eine Person aus
dem Unternehmen und einen Anwalt zu beschrén-
ken. Ein In-camera-Verfahren, wie in den ersten
Richtlinienentwiirfen vorgesehen, hatte sich aber
nicht durchsetzen kénnen.

Wer ist zustandig?

Unabhéngig vom Streitwert sollen in Zukunft aus-
schlieBlich Landgerichte fiir Geschéiftsgeheimnis-
sachen zustdndig sein — ganz zur Freude der IP-
Experten. Dazu kommt, dass das BMJV die
Bundeslinder erméichtigen will, Spezialkammern
fiir Know-how-Schutz an einzelnen Landgerichten
einzusetzen. Auch das diirfte die staatlichen Ge-
richte attraktiver machen.

Viele Anwilte wiinschen sich zudem, dass
Know-how-Schutzfdlle den bereits existierenden
und mit technischem Know-how erfahrenen Pa-
tentkammern zugewiesen werden sollen. Diese gibt
es etwa an den Landgerichten Diisseldorf, Hamburg,
Mannheim und Miinchen. Ob aber die Bundeslin-
der von der neuen Regelung Gebrauch machen, ist
im diesem frithen Stadium der Gesetzgebung noch
nicht abzusehen. Eine entsprechende Entschei-
dung diirfte auf Landesebene jedenfalls zum Politi-
kum werden, haben doch gerade die vier Landge-
richte mit starken Patentkammern erst kiirzlich
eine zusédtzliche Zustdndigkeit im Rahmen des Uni-
fied Patent Court bekommen.

Der Fall Lopez wurde im Ubrigen nie im Ge-
richtsaal entschieden, sondern am Verhandlungs-
tisch — und unter Zutun von Clinton und Kohl. Im
November 1996 musste Lopez schlieBlich VW ver-
lassen, drei Monate spéater stimmte VW-Chef Piéch
einem Vergleich mit GM zu, der die Wolfsburger zu
100 Millionen US-Dollar Schadensersatz verpflich-
tete. AuBerdem musste VW den Amerikanern Bau-
teile im Wert von einer Milliarde US-Dollar abneh-
men. Das deutsche Strafverfahren gegen Lopez und
drei seiner ehemaligen Mitarbeiter wurde 1998 ge-
gen Zahlung von insgesamt 590.000 D-Mark einge-
stellt.

Fiele der Fall unter das Regime des neuen deut-
schen Rechts, konnte Lopez ebenfalls eine Strafan-
zeige drohen. Durch die Méglichkeit, nun auch sehr
einfach zivilrechtlich vorzugehen, konnte General
Motors heute sehr viel mehr Druck auf VW ausiiben
— zumal dieser Weg nun auch in anderen EU-Staa-
ten moglich ist. <

Know-how-Schutz Recht
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