Wie schitzt man
technische Losungen effektiv?

Geschéftsgeheimnis versus Patent — Ein Uberblick fiir innovative Unternehmen

Wenn ein Unternehmen eine Innovation
schafft, verbessert es damit meist die Eigen-
schaften seines Produkts. Oder es optimiert
das Verfahren zur Herstellung dieses Produkts.
In beiden Fallen sind technische Expertise
und technischer Fortschritt im Spiel. Wissen,
das es zu schitzen gilt, wenn das jeweilige
Unternehmen im Wettbewerb bestehen will.
Die Frage ist nur, wie. Haufig stehen mittel-
standische Unternehmen vor der Frage, ob
sie furihre Innovation Patentschutz anstreben
oder ihr Wissen geheim halten sollen. Der

sorgfaltige Umgang mit dem Wissen ist in
beiden Féllen entscheidend.
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Patente — effektiver Schutz inshesondere
fur technische Produkte

Liegt die Erfindung in der Verbesserung von
Produkteigenschaften ist der Fall haufig klar:
Das Wissen, das in dem Produkt steckt, ist
meist leicht ersichtlich. Seine Eigenschaften
lassen sich damit nur schwer geheim halten,
sobald es einmal auf den Markt gebracht
worden ist. Da Reverse Engineering nach
dem neuen Geschaftsgeheimnisgesetz auch
eindeutig keine Verletzung von Geschafts-
geheimnissen mehr ist, gilt ein eingeschrank-
ter Geheimnisschutz auch in Fallen, in denen
dem Produkt seine Eigenschaften nicht ,auf
die Stirn geschrieben“ sind. Wer sein Produkt
nicht angemessen durch Patente schiitzt,
riskiert also, dass ein Wettbewerber es
“nachbaut”. Ein Patent wird auf technische
Erfindungen erteilt, die neu sind und auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruhen. Die
Patentanmeldung wird im Laufe des Ertei-
lungsverfahrens aber veroffentlicht. Die er-
finderische Losung ist damit nicht mehr
geheim und entsprechend durch das Gesetz
nicht mehr als Geschaftsgeheimnis geschiitzt.
Wird ein Patent erteilt, ist die Losung aber
vergleichsweise gut gegen Nachahmung
geschiitzt. Es gilt ein absolutes Verwertungs-

DAS WISSEN, DAS UNTERNEHMEN IM LAUFE DER ZEIT SAMMELN, IST WERTVOLL — UND REGELMASSIG
SOGAR EIN WESENTLICHER VERMOGENSBESTANDTEIL. EIN GUT ALSO, DAS ES ZU SCHUTZEN GILT. WAS
SOLLTE AM BESTEN MIT DIESEM WISSEN GESCHEHEN UND WIE KANN MAN ES SCHUTZEN? KANN ES
GEHEIM GEHALTEN WERDEN? ODER LASST SICH EINE VEROFFENTLICHUNG OHNEHIN NICHT VERMEIDEN?
JE NACHDEM, WELCHE ZIELE EIN UNTERNEHMEN VERFOLGT UND UM WELCHES WISSEN ES SICH
HANDELT, KANN DER PATENTSCHUTZ ODER DER SCHUTZ ALS GESCHAFTSGEHEIMNIS SINNVOLLER SEIN.

verbot, das der Patentinhaber jedem ande-
ren gegeniiber durchsetzen kann.

Know-how-Schutz nach dem neuen Gesch-
GehG insbesondere attraktiv fiur
Verfahren

Insbesondere bei technischen (Fertigungs-)
Verfahren kann der Schutz als Geschéftsge-
heimnis Vorteile gegeniiber dem Patentschutz
haben. Das Wissen ldsst sich hier hdufig gut
betriebsintern halten. Das gleiche gilt jedoch
auch fir den Wettbewerber, der ein Verfahren
nachahmt, das zum Patent angemeldet und
mit der Patentanmeldung veroffentlicht wurde.
Wird ein Patent erteilt, kann es daher sehr
schwer werden, dem Wettbewerber, den man
mit der Patentanmeldung erst schlau gemacht
hat, die Patentverletzung nachzuweisen. Es
kann hier also besser sein, das Verfahren als
Geschéftsgeheimnis geheim zu halten. Auch
dieses unterliegt einem gesetzlichen Schutz.

Hierzu hat der Gesetzgeber vor Kurzem
neue Voraussetzungen geschaffen.

Im April 2019 ist das Gesetz zum Schutz von
Geschéftsgeheimnissen (GeschGehG) in Kraft
getreten. Es ermdglicht Unternehmen, gegen
diejenigen vorzugehen, die rechtswidrig auf

ihr Know-how zugreifen oder es rechtswidrig
verwerten. Einen ,absoluten” Schutz fur Ge-
schaftsgeheimnisse bietet das GeschGehG
aber nicht — und hierin liegt ein wesentlicher
Unterschied zu Patenten. Das bedeutet, dass
Unternehmen nicht dagegen vorgehen koénnen,
wenn andere ihr geheim gehaltenes technisches
Wissen rechtmaBig erwerben und nutzen, wenn
sie also zum Beispiel die gleiche Losung selbst
(wenn auch spater) entwickeln. Dies kann auch
durch Analyse der im Markt erhaltlichen Pro-
dukte des Mitbewerbers geschehen.

»Geschdftsgeheimnis“: ein Begriff, vier

Kriterien

Geschéftsgeheimnis kann jede Information

sein, die die folgenden vier Kriterien erfiillt:

= Sie muss geheim sein.

= Sie muss von wirtschaftlichem Wert sein.

= Sie muss mit angemessenen Geheimhal-
tungsmafinahmen geschiitzt sein.

= An ihrer Geheimhaltung muss ein berech-
tigtes Interesse bestehen.

Als Geschaftsgeheimnis kommt neben techni-
schen Erfindungen daher auch jede andere
Information von wirtschaftlichem Wert in Betracht
(also insbesondere Konstruktionsplédne, Algo-
rithmen, Rezepturen, Kundenlisten, Business-
Plane, Werbestrategien und auch Rohdaten),
solange sie die genannten vier Kriterien erfillt.
Wahrend ein wirtschaftlicher Wert der Infor-
mation und ein berechtigtes Geheimhaltungs-
interesse in aller Regel gegeben sind, ist den
Kriterien des Geheimseins und der angemes-
senen GeheimhaltungsmaBnahmen besonde-
re Aufmerksamkeit zu widmen.

Wann ist eine Information geheim? Laut Ge-
schGehG ist das der Fall, wenn sie nicht allge-
mein bekannt und nicht ohne weiteres
zugdanglich ist, wenn also nur Personen davon
wissen, die zur Vertraulichkeit verpflichtet sind.
Ebenso als geheim gilt eine Information, an
die Dritte nur mit grofen Miihen und Kosten
gelangen konnen.

Die Voraussetzung angemessener Geheimhal-
tungsmaBnahmen ist die wichtigste Anderung,
die durch das neue GeschGehG auf Unterneh-
men zukommt. Anders als bisher sind solche
Mafinahmen damit nicht mehr nur notwendig,
um eine Offenlegung von Geschéftsgeheim-
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nissen zu verhindern, sondern auch, um
Uberhaupt rechtlichen Schutz fur diese zu
bekommen. Trifft der Inhaber diese Manahmen
nicht, verliert er den Geheimnisschutz. Was
aber heift ,angemessen“? Das GeschGehG
gibt hierauf keine Antwort. Erst die Rechtspre-
chung wird die Anforderungen in Zukunft
konkretisieren. Klar ist aber schon jetzt, dass
der Begriff der Angemessenheit ,relativ” ist,
es also auf die konkreten Umstande ankommt.
Unternehmen sind gut beraten, zumindest
ihre essenziellen Geschaftsgeheimnisse zu
identifizieren und hierfiir Geheimhaltungsmaf-
nahmen zu ergreifen. Folgende Arten von
Mafinahmen kommen in Betracht, um ein
Geschaftsgeheimnis vor dem Zugriff Unbefug-
ter zu schitzen:

= Kennzeichnungen der Informationen als
Lvertraulich®

= Vertragliche Vereinbarungen zu Vertraulich-
keitspflichten mit allen Personen (Arbeitneh-
mern, Dienstleistern, Geschaftspartnern),
denen das Geschaftsgeheimnis zuganglich
gemacht wird. Idealerweise sollten die Ver-
einbarungen nicht zu pauschal sein, sondern
es sollte deutlich werden, welche Geschafts-
geheimnisse konkret hierunter fallen. Bei
Arbeitsvertrdgen liegt die besondere Heraus-
forderung darin, die Geschaftsgeheimnisse
auch nach Beendigung des Vertrages (nach-
vertraglich) zu schiitzen.

= Zugangsheschrankungen zu Informationen.
Der Kreis der Personen, denen Geschafts-
geheimnisse zuganglich gemacht werden,
sollte beschrankt sein, méglichst auf die
Personen, die die Informationen fir ihre
Arbeit bendtigen.

= Technische Schutzmafinahmen. Diese reichen
—je nach Unternehmensgrofe — vom einfa-
chen Passwortschutz iber Firewalls bis hin
zu komplexen Sicherheitssystemen. Hier-
zu gehort auch die Frage, inwieweit Mit-
arbeitern gestattet wird, eigene Hardware
zu nutzen.

Ob solcherlei Mafinahmen zur internen Orga-
nisation im Umgang mit Geschaftsgeheimnis-
sen fiir den eigenen Betrieb angemessen sind,
sollten Unternehmen anhand der kommenden
Rechtsprechung regelméafig tiberpriifen (lassen).
Eingefiihrte SchutzmaBnahmen sollten sie gut

dokumentieren und kontrollieren, ob diese
auch eingehalten werden.

Laufzeit, Kosten, Exklusivitat

Auf den Punkt gebracht: Stehen Unternehmen
vor der Frage, wie sie ihre technische Innova-
tionen schiitzen sollen, missen sie sich zundchst
vergewissern, ob sich diese mit Markteintritt
tiberhaupt geheim halten lassen. Ist dies — wie
bei betriebsinternen Verfahren — moglich, gibt
es Uberhaupt erst eine echte Wahl. Der Schutz
als Geschaftsgeheimnis kann dann zu emp-
fehlen sein. Seine besonderen Vorteile: Er ist
mit vergleichsweise geringen Kosten verbunden.
Noch dazu ist seine Laufzeit unbegrenzt. Die
technische Losung wird dem Wettbewerber
zudem nicht durch eine Patentver6ffentlichung
offenbart. Wer sich fiir den Schutz als Geschafts-
geheimnis entscheidet, muss allerdings die
Geheimhaltung mit angemessenen Mafinahmen
sicherstellen.

Ein Patent ist demgegeniiber mit vergleichs-
weise hohen Kosten verbunden und ab dem
Anmeldetag in der Regel fiir maximal 20 Jahre
gliltig. Wenn die Gefahr besteht, dass ein
Wettbewerber die gleiche Losung unabhangig
entwickelt, kann der Patentschutz die bessere
Wahl sein. Nur hierdurch ldsst sich die Nutzung
der Losung durch andere effektiv vermeiden.
AuBerdem kann der spater entwickelnde
Wettbewerber seinerseits fir die nicht offen-
gelegte LOsung Patentschutz bekommen, den
erim unginstigen Fall auch gegen den frithe-
ren Entwickler durchsetzen kann.

Grundsatzlich sollte eine genaue Priifung und
bewusste Entscheidung fur den jeweiligen
Schutz immer vor Markteintritt erfolgen. Wird
eine Erfindung offenbart, wenn das Produkt in
den Markt gelangt, und wurde vorher keine
Patentanmeldung hinterlegt, kommen weder
der Patentschutz noch der Schutz als Geschafts-
geheimnis mehr in Betracht.



