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A.Einleitung

. Der Hintergrund des rechtlichen Schutzes von Betriebs- und
Geschéftsgeheimnissen

1. Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse als wesentlicher Bestandteil des
wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens

Geschéfts- und Betriebsgeheimnisse existieren bereits seit Anbeginn der wirt-
schaftlichen Betétigung der Menschen. Derjenige war erfolgreicher, der be-
stimmte Dinge exklusiv konnte, indem er eine spezielle Methode entwickelt
hatte oder spezielles Wissen besal3. Exklusiv nutzbares oder geheimes Wissen
eines Unternehmens besitzt fir dessen wirtschaftlichen Erfolg somit seit jeher
immense Bedeutung.

Der Erfolg des gréfiten Teils der Unternehmen und der Industrie in hochentwi-
ckelten Landern wie den USA oder Deutschland basiert letztlich auf Technolo-
gie und Wissen." Das exklusive Besitzen von Informationen ist in der Wissens-
gesellschaft somit einer der wichtigsten Treibstoffe fiir Unternehmen.?

Geschéfts- und Betriebsgeheimnisse erscheinen dabei in unterschiedlichster
Ausgestaltung. Die Beispiele reichen von der oft plakativ al's Beispiel angefuihr-
ten Coca-Cola Formel und dem Such-Algorithmus von Google Uber das Verfah-
ren zur Herstellung von Reifen oder das Rezept fur die meistverkaufte Traditi-
onstorte bel der Konditorei um die Ecke zur Uber Jahre hinweg angelegten Da-
tenbank mit den Informationen der eigenen Kunden und deren Vorlieben und
Bedurfnissen. Wie alleine diese wenigen Beispiele zeigen, sind bei zahlreichen
Unternehmen diese geheimen Informationen ein, wenn nicht der wesentliche
Teil des Betriebskapitals, da sie die Stellung im Wettbewerb maf3geblich beein-
flussen.

All diese Informationen stellen Geschéfts- oder Betriebsgeheimnisse dar, die
fr die jeweiligen Inhaber entscheidend fur ihre Wettbewerbsfahigkeit und so-
mit den wirtschaftlichen Wert eines Unternehmens sind. Die Sicherung dieser
Geheimnisse, in dessen Erwerb die Unternehmen oft viel Zeit und Geld inves-
tiert haben, ist zur Erhaltung oder Verbesserung ihrer Position im Wettbewerb
essentiell. Dieser Schutz erfolgt nicht immer durch den klassischen Patent-
schutz. Haufig kann die jeweilige , Erfindung” auch (noch) gar nicht patentiert
werden. Vielmehr macht somit oftmals gerade das nicht patentierte Wissen den
viel groleren Teil des wirtschaftlichen Wertes eines Unternehmens aus. Obwohl
die Diskussion haufig mit Blick auf die anschaulicheren technischen Geheim-

1 Sodlt z.B. Pacini/Placid/\Wright-Isak, 50 Int. J.L.M. 121, 121 (2008), fest, dass ungefdhr 70
bis 80 % des Marktwertes von US Firmen letztlich auf deren geistiges Eigentum und deren
trade secrets zuriickgeht.

2 Ann, GRUR 2014, 12, 12.



nisse (Betriebsgeheimnisse) erfolgt, machen letztlich die nicht-technischen
(Geschéftsgeheimnisse) den deutlichen grofReren Teil der Informationen aus, die
in einem Unternehmen geschiitzt werden. Denn oft sind es gerade die Kunden-
daten oder bestimmte geheime Konzepte, die bei fast jedem Unternehmen vor-
kommen und die letztlich den Erfolg ausmachen und die Position im Wettbe-
werb bestimmen.® Als Grundsatz |&sst sich wohl festhalten, dass je hoher die
technologische bzw. industrielle Entwicklung eines Landes, desto wichtiger
wird auch der wirksame Schutz von Geschaftsgeheimnissen.*

Auf der anderen Seite hat sich an der hohen Verletzlichkeit von Geschéfts- und
Betriebsgeheimnissen im Grunde seit Jahrhunderten nichts geéndert® — auch
wenn sich durch die gewachsene Zahl moéglicher Angriffsmittel (zu denken ist
insbesondere an die Verbreitung des Internets und die Moglichkeiten der Infor-
mationstechnologie generell) sowie durch den sich (insbesondere auch durch
die Internationalisierung des Wirtschaftsraumes) stetig verscharfenden Wettbe-
werb im Laufe der Zeit die Gefahr noch deutlich erhoht hat.®

Denn sobald die Information einmal in der Welt ist, kann sie nicht mehr einge-
fangen werden und wird als Wettbewerbsvorteil fir den Inhaber nutzlos. Im
Gegensatz zu |mmaterialguterrechten verschafft ein Geschéftsgeheimnis seinem
Inhaber kein Exklusivrecht. Geschitzt ist es letztlich nur gegen die widerrecht-
liche Beschaffung, etwa durch Diebstahl, Spionage und Weiterverbreitung
durch Eingeweihte. Es gewahrt dem Inhaber nur durch den Umstand, dass es
geheim ist, einen Vorteil. Dieser liegt haufig in dem sog. first mover advantage,
also in dem zeitlichen Vorsprung gegeniiber Wettbewerbern. Relevant in diesem
Zusammenhang ist insbesondere die grundsétzliche Zulssigkeit des sog. rever-
se engineering’, also des Nachbaus und der Erforschung der technologischen
Prinzipien eines neu auf den Markt gekommenen Produkts oder Systems durch
dessen Analyse. Die plakativsten Verletzungsfélle sind daher sicher die Félle
der klassischen , Industriespionage”, in denen ,, Know-How" einem Unterneh-

% vgl. Ann, GRUR 2014, 12, 12 .

¢ Vgl. dazu auch Fetterley, 25 Bus. Law. 1535, 1539 (1970).

®  Zu denken ist z.B. an ehemalige und aktuelle Arbeitnehmer, an Wettbewerber, Subunterneh-
mer und Werkunternehmer, professionelle Spione, Lieferanten, Berater, Wirtschaftsspionage
fremder Lander (und dabei ist wiederum nicht nur an die ,Klassiker* wie China, Russland,
Iran etc. zu denken, sondern auch — wie durch die Wikileaks Dokumente zu vermuten ist —
z.B. durch die USA. Vorwiirfe gibt es auch z.B. gegeniiber Frankreich, Isragl, Indien, Kanada,
Japan, Holland, Belgien und Deutschland, vgl. Carr/Gorman, 57 Bus. Law., 25, 25 ff. (2001);
vgl. allgemein dazu auch Fitzpatrick/DiLullo/Burke, 12 (1) ACR 57-71 (2004).

®  Als besonders gefahrdet zahlen die Luftfahrt-, Riistungs-, Pharma-, Halbleiter-, IT- und Tele-

kommunikations-, Energieforschungs-, Finanzbranche. Ebenso vielfédtig sind auch die Infor-

meationen, die als Ziel von ,Angriffen” identifiziert wurden, z.B. Kundenlisten, Planungs-

handblicher, Zeichnungen, Finanzdaten, Essensrezepte, Produktentwicklungsdaten, strategi-

sche Planungsinformationen, Herstellungskosten, Formeln, Testergebnisse, Marketingstrate-

gien, Installationstechniken etc., vgl. hierzu Pacini/Placid/Wright-Isak, 50 Int. JL.M. 121,

122 (2008).

Auch wenn in Deutschland teilweise scheinbar immer noch von einer Unzul&ssigkeit ausge-

gangen wird. Vgl. hierzu ausfuhrlich statt aller Schweyer, S. 473 ff.



men durch Diebstahl, sei es von aufRen oder von innen abhandenkommt, und
sodann durch Wettbewerber zu deren Vorteil genutzt wird.?

Die Notwendigkeit eines effektiven (auch rechtlichen) Geheimnisschutzes zeigt
sich auch an Zahlen. Eine Studie von Price Waterhouse Coopers aus dem Jahr
2002 schétzte den Schaden fur US Firmen durch den Diebstahl geistigen Eigen-
tums (also inkl. der trade secrets) auf $59 Mrd. pro Jahr?, andere Schétzungen
gehen alleine fiir die USA von $ 130 bis $ 330 Mrd. aus.'® In Deutschland wur-
den 26,9 Prozent der befragten Unternehmen Opfer mindestens eines konkreten
Falles von Industriespionage, wie eine Studie der Corporate Trust Business
Risk & Crisis Management GmbH in Minchen zur Industriespionage aus dem
Jahr 2014 ergab. Weitere 27,4 Prozent aler befragten Unternehmen hatten zu-
mindest Verdachtsfélle, so dass sich der Studie nach Uber die Halfte der deut-
schen Wirtschaft in 2014 mit Industriespionage beschéftigen mussten. Der fi-
nanzielle Schaden in Deutschland wird auf € 11,8 Mrd. beziffert.*! In praktische
gleichem Male, wie die Wirtschaft weltweit zusammenwéchst und der digitale
Fortschritt Informationen (sowohl legal as auch illegal) leichter verflgbar
macht, stiegen auch die Félle, in denen es um die Entwendung von Geschéfts-
geheimnissen geht.*

Erschwerend kommt hinzu, dass Schadensersatzanspriiche gegen die fir einen
Verrat verantwortlichen Arbeitnehmer oft schon wegen Vermdgenslosigkeit
scheitern. Ferner wird durch den Verrat des Geheimnisses dieses als solches
aufgehoben. Sobald es ,in der Welt" ist, l&sst es sich praktisch nicht mehr
schiitzen. Aufgrund dieser beiden Aspekte wurde bereits friih in erster Linie auf
den strafrechtlichen Schutz in der Hoffnung auf seine abschreckende Wirkung
zuriickgegriffen.®

Der rechtliche Schutz solcher Geheimnisse reicht bereits zurtick bis ins rémi-
sche Recht. Dieses gewahrte bereits Abhilfe, falls eine Person den Angestellten
eines anderen dazu verleitete, Geheimnisses bzgl. der Geschéftsbeziehungen
seines Arbeitgebers preiszugeben.*

Die Forderungen nach einem ,, besseren® rechtlichen Schutz solcher Geheimnis-
se ist dabel sténdiger Begleiter der Rechtsentwicklung. In dem Gutachten, das

8 Nach Rodgers/Marrs, 11 IP Litigator 21, 21 (2005) sind ehemalige oder aktuelle Arbeitneh-
mer in ca. 85 % der trade secret Félle in den USA involviert.

®  Pacini/Placid, 7 BIPLJ 102, 102 (2009) mit Verwels auf die von Studie von Pricewaterhouse
Coopers fir die U.S. Chamber of Commerce and American Society for Industrial Security,
Trendsin Proprietary Information Loss Survey Report (2002).

% Halligan, 7 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 656, 662 Fn. 40 (2008) m.w.N.

™ Studie Industriespionage 2014, S. 8.

2 Eine Auswertung der trade secret Falle auf Bundesebene in den USA aus dem Jahr 2007 fiir
die davorliegenden 50 Jahre ergab sogar einen exponentiellen Anstieg, vgl. Almeling/Shyder
et. al, 45 Gonz. L. Rev. 291, 294 (2009).

3 Nastelski, GRUR 1957, 1, 2 . unter Verweis auf Schmid, S. 39 ff.

¥ vgl. allgemein zu Beispielen frilher Geschéfts- und Betriebsgeheimnisse und frither Beispiele
bzgl. gewerblicher , Eigentumsrechte” Teufel, ArchKrim 162 (1978), 129, 136 f. und Zimmer-
mann, GRUR 1967, 173, 173 ff.



Schmidt im Jahr 1930 fur den 36. Deutschen Juristen Tag zu dieser Frage er-
stellt hat, beginnen die Ausfihrungen mit der Feststellung, die Frage werfe
Probleme auf, die den Gesetzgeber, die beteiligten Wirtschaftskreise und die
juristische Literatur seit etwa einem halben Jahrhundert in erheblichem MalRe
beschéaftigt hatten; man kénne jedoch nicht behaupten, dass die mannigfaltigen
Bestrebungen, diese Probleme zu I6sen, von Erfolg gekront seien.'® 25 Jahre
spéter stellte Nastelski fest, diese Ausfiihrungen wiirden immer noch Gultigkeit
besitzen, trotz der Reform des UWG von 1932, und es sei begriiRenswert, dass
der Schutz des Betriebsgeheimnisses erneut zur Debatte gestellt wiirde.'®

2. Der Zweck der Vorschriften zum Schutz von Betriebs- und Ge-
schaftsgeheimnissen Geheimnisse

Welchen Zweck die Vorschriften zum Geheimnisschutz verfolgen, bzw. welcher
Rechtfertigung sich die Vorschriften bedienen kénnen, ist weder in Deutschland
noch international abschlief?end gekléart.!’

Zahlreiche Wirtschaftsverbénde und juristische Autoren stellen auf den wirt-
schaftlichen Wert ab, den solche Geheimnisse fir Unternehmen haben — was
unbestreitbar allein durch obige Beispiele bereits einleuchtet — und leiten daraus
ein Schutzbediirfnis ab, dem durch den Geheimnisschutz nachzukommen ist.*®
Es wird darauf verwiesen, dass ein Geheimnis das Resultat groferer Investitio-
nen und Anstrengungen, aber auch Erfahrungen sei, und diese durch Investition
geschaffenen wirtschaftlichen Werte daher eines Schutzes bedirfen.

Dieser stark aus wirtschaftlicher Motivation geprégten Ansicht wird von nam-
haften Stimmen entgegengetreten. So zieht beispielsweise Ohly den Vergleich
mit dem Patentrecht und dem Patentschutz, und verweist darauf, dass auch die-
ser nicht aleine dadurch zu rechtfertigen ist, dass ,, Erfindungen auf Investitio-
nen beruhen, dass sie wertvoll sind und dass daher der Erfindungsschutz fir
innovative Unternehmen von Vorteil ist“ *°. Zwar geht ein Aspekt der Rechtfer-
tigung des Patentschutzes tatsachlich in eine wirtschaftliche Richtung, indem
sichergestellt werden soll, dass sich Investitionen in Forschung und Entwick-
lung lohnen, dies aber nicht zum Schutze eines einzelnen Unternehmens, son-
dern vielmehr zum Schutz und der Forderung der Innovationskraft der gesam-
ten Wirtschaft. Denn im Gegensatz zu Geheimnissen wird durch die Patentie-
rung gerade die Erfindung verdffentlicht, und fordert somit den technischen
Fortschritt und das technische Wissen der Allgemeinheit, wofir dem Erfinder

5 gchmidt, Gutachten, S. 101 ff.

' Nastelski, GRUR 1957, 1, 1.

Y Vgl. fur Deutschland z.B. Ohly, GRUR 2014, 1, 2 f., firr die USA z.B. Bone, 86 Cal. L. Rev.
241, 245 (1998).

8 Harte-Bavendamm in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig UWG, Vor §§ 17-19, Rn. 1;
Ohly, GRUR 2014, 1, 2; von Bossel in: MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 25 Rn. 1; Bron-
ckers/McNelis, EIPR 2012, 673, 673; Report on Trade Secrets, S. 5 ff. und 43.

¥ Ohly, GRUR 2014, 1, 2.



quasi eine Gegenleistung in Form des zeitweiligen Patentschutzes gewahrt
wird.?’ Die Geheimhaltung ist somit diametral zu dem Zweck des Patentschut-
zes.

Mal3nahmen, die eigenen Investitionen und wertvollen Informationen faktisch —
oder soweit moglich, auch vertraglich — zu schiitzen, ergreifen Unternehmen
bereits ohne dass es eines rechtlich ausgestalteten Schutzes bediirfte.”* Dariiber
hinaus fehlt es dem Geheimnisschutz an der patentrechtlichen materiellen
Grundvoraussetzung einer ,,neuen Erfindung“, durch den der Ausschluss trivia-
ler oder naheliegender Informationen von dem Patentschutz gewéhrleistet wer-
den soll und mithin eine gewisse Schutzschwelle aufgestel It wird.?

Die Verwerflichkeit an sich, die der Spionage oder dem Bruch von Vertrauen
innewohnt, soll fur sich aleine ebenfalls keine Rechtfertigung fur den Geheim-
nisschutz in seiner rechtlichen Ausformung bieten.?® Die eindeutigen Falle wa
ren bereits durch strafrechtliche Vorschriften (Untreue, Diebstahl, Ausspahen
und Abfangen von Daten etc.) oder durch vertragliche Regelungen hinreichend
geschitzt bzw. schutzféhig.

Daher bedarf es richtigerweise eines eigenen, in gewisser Hinsicht abstrakteren
und tiefergehenden, aber auch von der des Patentrechts zu unterscheidenden
Rechtfertigung fir den Geheimnisschutz.?* Es kann dabei nicht nur auf die
intrinsische Motivation eines Unternehmens, seine eigenen Investitionen zu
schiitzen, abgestellt werden, denn der rechtliche Schutz bedarf tiefer gehender,
zumindest auch der Allgemeinheit dienender Aspekte. Als letztlich mal3geben-
den Aspekte zahlt Ohly die 6konomische Effizienz insgesamt, die Erleichterung
des Transfers von Know-How und letztlich den Schutz der ,, Privatsphére” der
Unternehmen.?® Durch die Ausgestaltung eines rechtlichen Schutzes, der bei
Verletzung in Anspruch genommen werden kann, verringert sich die Intensitét,
mit der die faktische Geheimhaltung in einem Unternehmen betrieben werden
muss. Das Ausmal3 der Schutzvorrichtungen kann reduziert werden, so dass
gleichzeitig die Kosten fiir den Geheimnisschutz sinken. Die dadurch erreichte
Steigerung der 6konomischen Effizienz eines Unternehmens fuhrt letztlich wie-
der zu einer Forderung der Investitionskraft und somit mittelbar wiederum zur
Forderung von Forschung und Innovation.?®

Der letzte Aspekt schlagt somit in gewisser Weise den Bogen zu dem rein von
wirtschaftlichem Eigeninteresse getragenen Wunsch nach dem Schutz der In-
vestitionen und den dahinterliegenden, fir die Allgemeinheit nitzlichen und
daher schiitzenswerten Zwecken. Allerdings ist zu bedenken, dass der Hinter-

? Mesin: Mes, Patentgesetz, § 1, Rn. 2 mwN.

2L vgl. so auch Ohly, GRUR 2014, 1, 2.

2 Ohly, GRUR 2014, 1, 2.

% Kalbfus, Rn. 30; Ohly, GRUR 2014, 1, 2; Bone, 86 Cal. L. Rev. 241, 284 (1998).

2 vgl. insgesamt zu den unterschiedlichen Rechtfertigungsansichten auch Kalbfus, Rn. 27 ff.
% Ohly, GRUR 2014, 1, 3.

% Kalbfus, Rn. 71 ff.; Study on Trade Secrets, S. 87 ff.



grund fur die Forderung nach einem Investitionsschutz nicht beschrénkt darauf
ist, dem einzelnen Unternehmen die Verwertung der Investition zu sichern.
Wirtschaftswissenschaftler haben bereits vor langer Zeit festgestellt, dass der
Schutz von Know-How und geistigem Eigentum im weiteren Sinne geeignet
und nétig ist, um Innovation an sich zu férdern.?” Denn nur, wenn sich Investi-
tionen in Forschung und Entwicklung letztlich lohnen, indem sie zu nitzlichen
Ertrégen fur den Investierenden fihren, besteht eine Motivation Investitionen
auch zu tétigen. Ohne einen Schutz von Erfindungen wirde ein betréchtlicher
Teil des finanziellen Erfolgs Trittbrettfahrern zufallen, und so die Investitions-
bereitschaft erheblich herabsenken. Das allgemeine Interesse in einem markt-
wirtschaftlich geprégten System, Wirtschaftswachstum und Entwicklung zu
beférdern geschieht aber nur tber Innovationen.?® Der rechtliche Schutz von
Betriebs- und Geschaftsgeheimnissen ermdglicht zwar keinen absoluten Inves-
titionsschutz wie die AusschlieBlichkeitsrechte des geistigen Eigentums, da es
weder ein reverse engineering noch die eigene Entwicklung derselben Informa-
tion verhindern kann, aber es verhilft zumindest zu einem Schutz eines zeitli-
chen Vorteils.*® Der Dreiklang an Griinden des Geheimnisschutzes von
Ann/Kalbfus®® oder auch Ohly*! verdeutlicht, dass der Zweck nicht in einem
madglichst umfassenden, sondern gerade einem angemessenen Geheimnisschutz
besteht. Er muss einen Ausgleich der Interessen der Mitbewerber an der Nut-
zung freier Informationen, der ehemaligen Arbeitnehmer an ihrem beruflichen
Fortkommen sowie der Allgemeinheit an dem Zugang zu technischen und wirt-
schaftlichen Informationen darstellen.

Je nach Betonung der einzelnen Zwecke wird es aber oft zu einer unterschiedli-
chen Interpretation kommen, welche Informationen nun als schutzwiirdig ein-
zustufen sind und welche nicht.

I1.  Der Geheimnisschutz auf internationaler Ebene — Die verschiedenen
Vereinheitlichungsbemiihungen

Besonders relevant wird die zugrundegel egte Rechtfertigung und die damit ggf.
einhergehende unterschiedliche Bewertung von Einzelfdllen insbesondere vor
dem Hintergrund internationaler Vereinheitlichungsbestrebungen des Geheim-
nisschutzes.

Waéhrend die klassischen Rechte an geistigem Eigentum fast Uberall auf der
Welt ausfihrlich gesetzlich geregelt worden sind, stellt sich das Recht bzgl. Ge-
schaftsgeheimnissen (oder trade secrets) - auch was deren Definition und Vo-
raussetzung angeht - gréftenteils als Kreation und Produkt der Rechtsprechung

" Study on Trade Secrets, S. 86.

% Kennethin: Nelson, S. 609 ff.

% vgl. Lemley, 61 Stan L. Rev. 311, 329 f. (2008).
% Ann/Kalbfus, FAZ, 14. Juni 2009, S. 12

3 Ohly, GRUR 2014, 1, 2 ff.
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