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Ein Patentverletzungsprozess muss Geschaftsgeheimnisse wirksam schiitzen. Letztlich muss aber immer die Balance zwischen der Transparenz des Verfahrens
einerseits und dem Interesse einer Partei an der Geheimhaltung ihrer Geschaftsgeheimnisse andererseits gewahrt werden.

Einleitung

Neben dem Schutz des geistigen Eigentums durch Patente,
Gebrauchsmuster, Designs (frither Geschmacksmuster)
und Marken hat die Bedeutung des Schutzes von Betriebs-
geheimnissen (Trade Secrets, Know-how) in den letzten
Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dieser
Schutz war jedoch international und auch innerhalb der
Europiéischen Union sehr uneinheitlich geregelt. Er ent-
sprach mehr einem Flickenteppich. Etwa 2014 haben da-
her die Europdische Union und die Vereinigten Staaten
von Amerika eine Initiative fiir eine globale Harmonisie-
rung des Schutzes von Betriebsgeheimnissen gestartet. In
der Europiischen Union miindete diese Initiative in der
Richtlinie zum Schutz von Geschiftsgeheimnissen [Richt-
linie (EU) 2016/943] vom 4. Juni 2016. Diese Richtlinie

wurde in Deutschland mit dem Gesetz zum Schutz von
Geschiftsgeheimnissen (Geschiftsgeheimnisgesetz — Ge-
schGehG), welches am 26. April 2019 in Kraft getreten ist,

in nationales Recht umgesetzt.

Definition des Geschiftsgeheimnisses

Nach § 2 Nr. 1 GeschGehG ist ein Geschéftsgeheimnis

eine Information,

a) die weder insgesamt noch in der genauen Anord-
nung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den
Personen in den Kreisen, die iiblicherweise mit dieser
Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt
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oder ohne Weiteres zuganglich ist und daher von wirt-
schaftlichem Wert ist und

b) die Gegenstand von den Umstdnden nach ange-
messenen Geheimhaltungsmafinahmen durch ihren
rechtméfSigen Inhaber ist und

c) Dbei der ein berechtigtes Interesse an der Geheim-
haltung besteht.

Verbotene Handlungen und
Schutzvoraussetzungen

Schon die unbefugte Erlangung solcher Geschéftsgeheim-
nisse wird durch das Gesetz durch § 4 Abs. 1 GeschGehG
verboten. § 4 Abs. 2 GeschGehG verbietet dariiber hinaus
die Nutzung solcher Geschiftsgeheimnisse durch Dritte,
sollten sie davon unberechtigt Kenntnis erlangt haben.
Geschieht dies dennoch, kann der Inhaber des Geschfts-
geheimnisses von dem Dritten die Beseitigung der Beein-
trachtigung und bei Wiederholungsgefahr die Unterlas-
sung der Benutzung des Geschiftsgeheimnisses ($ 6) ver-
langen sowie auf Vernichtung, Herausgabe, Riickruf, Ent-
fernung und Riicknahme vom Markt (§ 7) in Anspruch
genommen werden. Dariiber hinaus stehen dem Inhaber
des Geschiftsgeheimnisses Auskunfts- und Schadenser-
satzanspriiche (§ 8) zu. Insbesondere der Unterlassungs-
und der Vernichtungsanspruch sind jedoch nach § 9 aus-
geschlossen, soweit sie unverhéltnismaflig sind.

Voraussetzung fiir den Schutz des Geschiftsgeheimnisses
ist, wie oben dargelegt, dass der Inhaber des Geschiftsge-
heimnisses angemessene Mafinahmen zu dessen Geheim-

haltung implementiert. Das bedeutet, dass im angemesse-
nen Umfang sichergestellt werden muss, dass Dritte kei-
nen unbefugten Zugang zu dem Geschiftsgeheimnis ha-
ben. Das Gesetz spricht hier in § 2 Nr. 1 lit. b) von ,,den
Umstidnden nach angemessenen Geheimhaltungsmaf3-
nahmen durch ihren rechtméfiigen Inhaber®. Es kommt
also immer auf den Einzelfall an, welche Mafinahmen zu
ergreifen sind, um den Umstdnden nach angemessen zu
sein. In der Regel wird es darauf hinauslaufen, dass der
Personenkreis, der von dem Geschiftsgeheimnis Kenntnis
erlangt, moglichst klein gehalten und nur auf diejenigen
Personen beschrinkt wird, die zur Wahrnehmung ihrer
Aufgaben unbedingt von dem Geschiftsgeheimnis Kennt-
nis erlangen miissen. Diese Personen sind durch entspre-
chende Geheimhaltungsvereinbarungen, auf Neudeutsch
auch NDAs (Non Disclosure Agreements) genannt, zur
Geheimbhaltung zu verpflichten. Fiir den Autor ist fraglich,
ob hierfiir schon die allgemeinen arbeitsvertraglichen Ge-
heimhaltungsverpflichtungen zwischen Arbeitnehmer
und Arbeitgeber ausreichen. Es empfehlen sich gezielte
Geheimhaltungsvereinbarungen, welche das zu schiitzen-
de und damit vertraulich zu haltende Geschiftsgeheimnis
genauer definieren. Es versteht sich von selbst, dass durch
entsprechende Zugangskontrollen der Zugang zu Ge-
schiftsgeheimnisse enthaltenden Dokumenten, Werkhal-
len, in welchen nach einem geheimen Verfahren produ-
ziert wird, etc. derart gesichert werden muss, dass keine
unbefugten Dritten Zugang bekommen konnen. Welche
Mafinahmen letztlich als ausreichend bzw. angemessen
anzusehen sind, wird unter anderem auch von der Grofle
eines Unternehmens, dem Wert des Geheimnisses und
der Bedeutung des Geheimnisses fiir das Unternehmen
abhingen. Dass ein Geschiftsgeheimnis beinhaltende Do-
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kumente als geheimhaltungsbediirftig zu kennzeichnen
sind, diirfte sich von selbst verstehen.

Um in einem moglichen Prozess nachweisen zu kénnen,
dass angemessene Geheimhaltungsmafinahmen ergriffen
wurden, sollten diese Mafinahmen genau dokumentiert
werden. Dies bezieht sich nicht nur auf Geheimhaltungs-
vereinbarungen, sondern auch auf die getroffenen prakti-
schen Mafinahmen wie Zugangskontrollen. Die Erstel-
lung einer Art Handbuch tber den Umgang mit Ge-
schiftsgeheimnissen ist zu empfehlen. Auch sollte die
Einhaltung der Mafinahmen regelméfiig tiberpriift und
diese Uberpriifung dokumentiert werden. Der Schutz des
Geschiftsgeheimnisses bedeutet durchaus einen nicht un-
erheblichen Aufwand. Nur wenn dieser Aufwand betrie-
ben und stindig iiberwacht wird, lassen sich Geschiftsge-
heimnisse wirksam schiitzen und beim Bruch eines Ge-
schiftsgeheimnisses wirksam durchsetzen oder der da-
durch Schaden
begrenzen.

entstandene zumindest  wirksam

Damit tritt insbesondere fiir den Schutz von Erfindungen
neben dem Patent der Schutz als Geschiftsgeheimnisse,
die sich selbstverstandlich gegenseitig ausschlieffen. Um
Schutz durch ein Patent zu erlangen, muss die Erfindung
ja gerade der Offentlichkeit zuginglich gemacht werden.
Hierfiir erhélt der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger ei-
nen auf maximal 20 Jahre begrenzten Schutz. Dort, wo
sich Erfindungen wirksam als Geschéftsgeheimnis schiit-
zen lassen, etwa weil sie nur im Verborgenen verwirklicht
werden, bietet der Schutz als Geschiftsgeheimnis die oft
sinnvollere Alternative. Daher sind die Alternativen, Pa-

tentschutz mit zwingender Offenlegung einerseits gegen-
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tiber Schutz als Geschiftsgeheimnis anderseits, sorgfaltig
gegeneinander abzuwégen.

Schutz von Geschiftsgeheimnissen im
gerichtlichen (Patentverletzungs-)Prozess

Ein anderer Aspekt ist der Schutz von Geschiftsgeheim-
nissen zum Beispiel in einem Patentverletzungsprozess.
Nehmen wir als Beispiel ein angeblich nach einem paten-
tierten Herstellungsverfahren hergestelltes Erzeugnis.
Grundsitzlich ist der Patentinhaber fiir die behauptete
Patentverletzung darlegungs- und beweispflichtig. Im Fal-
le eines nach einem patentierten Verfahren hergestellten-
Erzeugnisses kehrt sich diese Beweislast jedoch zu Lasten
des vermeintlichen Verletzers nach § 139 Abs. 3 Satz 1
PatG um, wenn der Gegenstand des Patents ein Verfahren
zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, als ein solches
Erzeugnis ebenfalls fiir dem Anmelde- oder Prioritatstag
des Patentes noch nicht bekannt war. Dazu reicht es aus,
wenn sich das neue Erzeugnis in irgendeinem Punkt von
den vorbekannten Erzeugnissen unterscheidet. Eine erfin-
derische Titigkeit ist nicht erforderlich. In einem solchen
Fall muss also der vermeintliche Verletzer beweisen, dass
das Erzeugnis nach einem anderen als dem patentierten
Verfahren hergestellt wurde. Der vermeintliche Verletzer
kann dadurch gezwungen sein, sein Geschiftsgeheimnis
nicht nur dem Patentinhaber, der fast immer auch sein
Konkurrent ist, sondern aufgrund des Gebots der Offent-
lichkeit einer miindlichen Verhandlung in Zivilverfahren
und damit auch Patentverletzungsprozessen sogar der
breiten Offentlichkeit bekanntzugeben. Dass dies ein ei-

gentlich nicht hinzunehmender Umstand ist, sollte sich
von selbst verstehen.

§ 139 Abs. 1 PatG wurde daher Satz 2 angefiigt, nach dem
bei der Erhebung des Gegenbeweises die berechtigten In-
teressen des Beklagten an der Wahrung seiner Herstel-
lungs- und Betriebsgeheimnisse zu beriicksichtigen sind.
Dartiber hinaus sieht der durch das Zweite Patentrechts-
modernisierungsgesetz in das Patentgesetz eingefiigte
§ 145a PatG die analoge Anwendung von Vorschriften aus
dem Geschiftsgeheimnisgesetz vor, um berechtigte Ge-
heimhaltungsinteressen der Parteien zu schiitzen. So kann
zum Beispiel angeordnet werden, dass bestimmte Beweis-
mittel nur den Anwiélten der jeweils gegnerischen Partei
zugénglich gemacht werden miissen, die ihrerseits zur Ge-
heimhaltung sogar gegeniiber ihrer eigenen Partei ver-
pflichtet sind. Ferner wurde die Moglichkeit geschaften,
im Patentverletzungsprozess die Offentlichkeit bei der Be-
weiserhebung in der miindlichen Verhandlung auszu-
schlieflen.

Damit lassen sich nun beispielsweise auch in einem Pa-
tentverletzungsprozess Geschiftsgeheimnisse wirksam
schiitzen. Letztlich muss aber immer die Balance zwi-
schen der Transparenz des Verfahrens einerseits und dem
Interesse einer Partei an der Geheimhaltung ihrer Ge-
schiftsgeheimnisse andererseits gewahrt werden. Eine ge-
wisse Intransparenz des Verfahrens ist im Sinne des
Schutzes von Geschiftsgeheimnissen hinzunehmen, wird
jedoch stets auf ein Minimum zu reduzieren sein. <
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