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Einleitung

Dem Erfinder einer schutzfahigen schopferischen Leistung gewéhrt der Ge-
setzgeber ein absolutes subjektives, d.h. ein gegen jedermann gerichtetes und
von jedermann zu beachtendes Recht. Der Autor eines urheberrechtlich
schutzfiahigen Werkes erhilt ebenfalls ein solches Recht. Selbst der Inhaber
einer unterscheidungskraftigen Marke kann Dritte von der Nutzung des Zei-
chens fiir bestimmte Waren und Dienstleistungen fiir eine begrenzte Zeit
ausschlieBen. Die wirtschaftlich bedeutenden, weil geheim gehaltenen kauf-
maéannischen und technischen Informationen eines Unternehmers sind aber
nur Gegenstand eines ,,unvollkommenen* Immaterialgiiterrechts?

Zu diesem nachvollzichbaren, aber wenig erhellenden und weitere Fragen
aufwerfenden Ergebnis kam Ohly' in seiner viel zitierten Bestandsaufnahme
des deutschen Geheimnisschutzes im Jahr 2013.> Dahinter steckt einerseits
die Feststellung, dass nicht jedes Recht des geistigen Eigentums eine absolute
Ausschlusswirkung entfaltet. Andererseits schiitzten die zu jenem Zeitpunkt
maBgeblichen §§ 17-19 UWG a.F. nur eingeschriankt die geheim gehaltenen
Informationen bzw. das Know-how gegen das Verhalten anderer. Als Straf-
rechtsnormen konzipiert, waren sie zu eng gefasst, um einen absoluten
Schutz zu gewahren.

Mit der Einschitzung, dass dem Know-how-Inhaber kein mit den positiv-
rechtlich anerkannten Immaterialgiiterrechten vollends vergleichbares
Recht zuteilwird, steht Ohly freilich nicht alleine dar. Insbesondere in der
jiingeren Vergangenheit kommen einige Abhandlungen zu einem dhnlichen
Ergebnis.’ Die Aufmerksamkeit, die der Know-how-Schutz gegenwartig in
Wissenschaft und Praxis genieBt, ist den jiingsten Reformbestrebungen des
europdischen und deutschen Gesetzgebers geschuldet. Dass der Geheimnis-
schutz nicht immer im Fokus der Rechtswissenschaft stand, zeigt indes ein
Blick auf die Jahre davor. Lange Zeit fiihrte dieser ein Nischendasein und
stand im engen Zusammenhang mit dem Patentschutz.* Die Bezeichnung als

" Ohly GRUR 2014, 1, 4.

? Zuvor auch schon Troller S. 75 fiir das schweizerische Recht.

? Zunennen sind hier insbesondere Beyerbach, Dorner, Kalbfus und Wagner; aus rechts-
historischer Sicht Slawik; weitere Arbeiten um den Know-how-Schutz stammen von Fi-
scher, Gotz, Greco, Helbach, Hillenbrandt, Kochmann, Rody, Viantos.

* So behandelt beispielsweise Bartenbach in seinem Standardwerk die Patentlizenz aus-
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»Aschenputtel“® im Recht des geistigen Eigentums war nur die logische
Folge. Im Hinblick auf die in diesem Kontext vom Schrifttum mantraartig
wiederholte Feststellung der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung ge-
heim gehaltener Informationen wurde die stiefmiitterliche Behandlung® aber
zu Recht moniert. In vielen Féllen ist das Know-how ein wichtiger Wettbe-
werbsvorteil oder wesentlicher Erfolgsfaktor einer Unternehmensstrategie
geworden und tritt neben oder an die Stelle einer Schutzrechtsanmeldung.’
Als bestes Anschauungsbeispiel dient dabei hdufig das Coca-Cola-Rezept,
welches seit liber einhundert Jahren nicht veroffentlicht wurde und nach
unternechmenseigenen Angaben bis heute in einem Tresor aufbewahrt wird.*

Wie das Schrifttum maf auch der Gesetzgeber dem Know-how-Schutz fiir
eine lange Zeit keine grofe Bedeutung bei. Erst im Jahr 2013 nahm die Eu-
ropaische Kommission den unterschiedlichen Schutz von Know-how in den
Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten sowie die gestiegene wirtschaftliche
Bedeutung zum Anlass, eine Richtlinie zur Harmonisierung des Geheimnis-
schutzes im europaischen Raum zu entwerfen.’ In der Folge hat dieses Thema
auf européischer Ebene und anschlieBend auf nationaler Ebene einen erheb-
lichen Aufschwung erlebt. Und auch inhaltlich hat der Know-how-Schutz
eine Aufwertung erhalten. Das deutsche Recht schiitzt mit Inkrafttreten des
sog. Geschiftsgeheimnisgesetzes vom 18.04.2019 (kurz: GeschGehG)" in
Umsetzung der entsprechenden Richtlinie'" die geheimen Informationen
nicht mehr nur durch eng gefasste Strafrechtsnormen im Wettbewerbsrecht.
Kern des neuen Gesetzes ist der zivilrechtlich ausgestaltete Verbotstatbe-
stand der unrechtmiBigen Erlangung, Nutzung und Offenlegung eben jener
Informationen.

driicklich zusammen mit dem Know-how-Vertrag; zur geschichtlichen Entwicklung all-
gemein Jorda 48 Washburn L.J. 1, 8. (2008); Schiller 30 Colum. L. Rev. 837-845 (1930);
zum deutschen Recht Slawik et passim.

* Sandeen in: Yu, S. 399-420; Hogan Lovells, Report on Trade Secrets for the European
Commission (2011), MARKT/2010/20/D, Rn. 34.

¢ Ann GRUR 2007, 39f.

"S. nur Hillenbrand S.1-4; Redeker/Pres/Gittinger WRP 2015, 681, 682; zur zuneh-
menden Bedeutung in genereller Hinsicht Almeling 27 Berkeley Tech. L.J. 1091, 1098 —
1117 (2012).

¥S. nur Hettinger 18 Philosophy & Public Affairs 31, 47 (1989); zur Geschichte des
Unternehmens s. http://www.coca-cola-deutschland.de/unternechmen/historie (letzter
Aufruf: 01.07.2020).

? Vorschlag fiir eine Richtlinie tiber den Schutz vertraulichen Know-hows und vertrau-
licher Geschiftsinformationen (Geschiftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung vom 28.11.2013, COM(2013) 813 final.

" BGBI. I S. 466.

"' Richtlinie 2016/943/EU tiber den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher
Geschiéftsinformationen (Geschéftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechts-
widriger Nutzung und Offenlegung vom 08.06.2016, L 157, S.1-18 (kurz: Know-how-
Richtlinie).
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Trotz der Feststellung, dass es eines umfangreicheren Schutzes bedarf,
wollte weder der europiische noch der deutsche Gesetzgeber ein Immateri-
algiiterrecht an Know-how schaffen. In Erwagungsgrund 16 der Richtlinie
stellt der européische Gesetzgeber explizit klar, dass im Interesse von Inno-
vation und Wettbewerbsforderung keine Exklusivrechte begriindet werden
sollen.”” Die unabhéngige Entdeckung desselben Wissens miisse weiterhin
moglich bleiben."” Entsprechend argumentiert auch der deutsche Gesetzge-
ber." Zwar handele es sich bei Geschéftsgeheimnissen in gewisser Weise um
Immaterialgiiterrechte, ,,aber anders als bei Patenten, Marken und Urhe-
berrechten [konnen] keine subjektiven AusschlieBlichkeits- und Ausschlie-
Bungsrechte vorliegen [...], weil der rechtliche Schutz allein von der Geheim-
haltung der Information abhidngt und nicht von anderen Voraussetzungen
wie einer Eintragung oder einer besonderen Schépfungshohe?.

Die neuesten Entwicklungen auf Gesetzesebene als auch die Feststellung
von Ohly bieten Anlass, sich noch einmal vertieft mit der Frage der Einord-
nung des Know-how-Schutzes in das Recht des geistigen Eigentums ausein-
anderzusetzen. Zwar haben thematisch verwandte Arbeiten sich schon mehr
oder weniger ausfithrlich mit der rechtlichen Einordnung des Know-how-
Schutzes beschiftigt. Dabei bezogen sie sich jedoch iiberwiegend auf den
Schutz vor Umsetzung der Know-how-Richtlinie.' Die vorliegende Arbeit
soll die Diskussion auf Grundlage der neueren Rechtsakte erweitern. Ins-
besondere gilt es zu kldren, ob der Gesetzgeber mit Verabschiedung des Ge-
schiftsgeheimnisgesetzes trotz gegenteiliger Bekundung nicht doch im Er-
gebnis ein neues Immaterialgiiterrecht geschaffen hat.

Bei der rechtlichen Einordnung des gegenwartigen Know-how-Schutzes
soll es nicht bleiben. SchwerpunktméBig soll darauf aufbauend der hypo-
thetische Ansatz der Begriindung eines Immaterialgiiterrechts untersucht
werden. Das heilit, unabhingig vom bestehenden Recht ist zu fragen, ob
nicht de lege ferenda ein absolutes subjektives Recht an Know-how begriin-
det werden kann. Dazu bedarf es zum einen einer hinreichenden Vergleich-
barkeit mit den positiv-rechtlich anerkannten Sonderschutzrechten hinsicht-
lich deren Legitimation. Zum anderen sollte sich ein solches Recht bei ent-
sprechender Ausgestaltung systematisch in den Kanon der Rechte des
geistigen Eigentums einfiigen lassen. Mithin ist das Ziel der vorliegenden
Arbeit, eine Antwort auf die Frage zu finden, ob der Know-how-Schutz eine
Aufwertung in Form einer immaterialgiiterrechtlichen Ausgestaltung erfah-
ren kann.

2RL 2016/943/EU, L 157, S. 4.

B RL 2016/943/EU, L 157, S. 4.

' BT-Drs. 19/4724, S. 25.

5 BT-Drs. 19/4724, S. 26.

®So z.B. Dorner S.143-320; Kiefer WRP 2018, 910-914; Rody S.171-259, Wagner
S.257-268.
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Dazu erfolgt nach den schon obligatorischen Ausfithrungen, was unter
den hier verwendeten Begriffen des Know-hows und des geistigen Eigentums
zu verstehen ist, zunidchst die rechtliche Einordnung des gegenwairtigen
Know-how-Schutzes. Gegenstand dieser Untersuchung soll dabei nicht nur
das deutsche wie européische Recht sein. Aufgrund des maBgeblichen Ein-
flusses des US-amerikanischen und englischen Geheimnisschutzes auf die
hiesigen Rechtsentwicklungen und der in diesen Rechtsordnungen breiter
gefiihrten Diskussionen um eigentumsiahnliche Rechtspositionen an Know-
how wird ein rechtsvergleichender Blick auf den dortigen Schutz und der
Einordnung in das Rechtssystem ebenso als hilfreich erachtet. Im Hauptteil
der Arbeit wird dann der Know-how-Schutz mit den anerkannten Immate-
rialgiiterrechten hinsichtlich Rechtfertigung und Schutzprinzipien vergli-
chen. Wesentliche Ubereinstimmungen oder Unterschiede sollen herausge-
arbeitet werden, um anschlieBend die Forschungsfrage beantworten zu kon-
nen, ob ein Immaterialgiiterrecht an Know-how systematisch iiberhaupt
moglich ist. Zum Schluss soll noch auf die vom Gesetzgeber und dem Schrift-
tum hervorgebrachten Griinde eingegangen werden, die gegen eine imma-
terialgiiterrechtliche Ausgestaltung eingewendet werden. Dazu zihlen neben
einem Numerus clausus der Immaterialgiiterrechte und dem zukiinftigen
Verhiltnis zum Immaterialgiiterrecht als Ganzes insbesondere die fehlende
Veroffentlichung der so geschiitzten Informationen und die Beeintriachtigung
des freien Wettbewerbs.

Die Arbeit soll bewusst als Beitrag zur Diskussion um ein geistiges Eigen-
tum an Know-how verstanden werden. Die Erkenntnisse dienen aber nicht
nur der Bereicherung des wissenschaftlichen Diskurses. Die rechtliche Ein-
ordnung soll auch die Praxis und insbesondere die Gerichte bei der richtigen
Anwendung des gewahrten Schutzes und dahinter stehender Schutzprinzi-
pien unterstiitzen.”” Die Untersuchung, ob zukiinftig ein Immaterialgiiter-
recht an Geheimnissen begriindet werden kann, soll hingegen ein Anreiz fiir
den Gesetzgeber sein, noch einmal {iber den geeigneten Schutz nachzudenken
und gegebenenfalls die hier gewonnenen Erkenntnisse als Entscheidungs-
grundlage fiir die Erweiterung des Immaterialgiiterrechts fruchtbar zu ma-
chen.” Denn am Ende handelt es sich bei Know-how — wie Schdfer/Ott es

" Vgl. Alexander WRP 2019, 673, 675; zum englischen Recht Bently in: Howe/Griffiths,
S. 60, 63.

" Der gewihlte Rahmen einer Dissertation erlaubt es dabei aber nicht, alle Facetten
umfassend zu untersuchen. Dazu gehoren etwa die Auswirkung eines solchen Rechts auf
die Arbeitnehmermobilitiat sowie prozessuale Fragen wie die Nachweisbarkeit der Rechts-
position. Gleiches gilt fiir Ausfiihrungen zu grundsétzlichen Punkten wie die Diskussion
um Entstehung, Inhalt und Umfang von Eigentum sowie Immaterialgiiterrechten. Aus-
gangspunkt der Arbeit ist vielmehr das bestehende Recht, ohne den Bestand einzelner
Rechtsinstitute in Frage zu stellen. Mithin soll pragmatisch untersucht werden, wie sich
der gegenwértige wie kiinftige Know-how-Schutz in dieses Rechtssystem einordnen lasst.
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trefflich zusammenfassen — um eine gesellschaftliche Ressource ,,von ent-
scheidender Bedeutung fiir den Wohlstand einer Gesellschaft. Rechtliche
Regeln tiber den Umgang mit Wissen sollten einerseits dazu dienen, bereits
vorhandenes Wissen an den Ort seiner niitzlichsten Verwendung gelangen zu
lassen. Andererseits sollten sie Anreize schaffen, neues Wissen hervorzubrin-
gen“"”.

9 Schdfer/Ott S. 667; s. dazu auch allgemein zur Sinnhaftigkeit eines AusschlieBlich-
keitsrechts an geistigen Giitern Forkel S.71f.






Kapitel 1

Begriffliche Grundlagen

Bei ,,Know-how* und ,,geistiges Eigentum® handelt es sich um zwei schil-
lernde wie vage Begriffe des Immaterialgiiterrechts. Beide genieBen eine ge-
wisse Popularitit in der Rechtswissenschaft, iiber Inhalt und Bedeutung wird
zugleich kontrovers diskutiert. Will eine Einordnung des Know-how-Schut-
zes in das Recht des geistigen Eigentums gelingen, bedarf es zwingend einer
Klarung, was unter beiden Begriffen zu verstehen ist. Anderenfalls verliert
die vorliegende Arbeit aufgrund der vielfiltigen Interpretationen von Beginn
an an Prézision und folglich auch an Aussagekraft.






A. Begriff des Know-how

Der Terminus ,, Know-how* stammt aus der ersten Hélfte des 20. Jahrhun-
derts und hat seinen Ursprung im Common Law.' Bis in die Gegenwart wird
im allgemeinen Sprachgebrauch damit das Erfahrungs- und Anwendungs-
wissen einer Person beschrieben.” Dieses weite Verstindnis umfasst oft jeg-
liches Wissen einer Person oder eines Unternehmens. Verwendet wurde der
Begriff zunéchst ausschlieBlich im Wirtschaftsverkehr, insbesondere im Zu-
sammenhang mit Patentvertrdgen; er fand aber recht schnell Eingang in die
juristische Fachsprache.’

Im deutschsprachigen Raum entspricht die Verwendung weitestgehend
dem angelsichsischen Begriff. Eine erste Ubersetzung in Form von ,,Ge-
wusst, wie® oder ,,Wissen, wie“ lasst den Wortsinn bereits erahnen und be-
griindet das im deutschen Sprachgebrauch ebenfalls weite Verstandnis.* Der
Duden umschreibt dhnlich dem Oxford Dictionary das Know-how als ,,das
Wissen, wie man eine Sache praktisch verwirklicht od. anwendet*>. An an-
derer Stelle wird Know-how auch mit ,,Wissen, wie etwas gemacht wird“
umschrieben. Im Zentrum steht also das Wissen iiber bzw. von etwas, einge-
grenzt um dessen praktische Verwendungsmoglichkeit. Dieses Wissen kann
in Form von Kenntnissen, Informationen oder Erfahrungen bestehen und
sowohl einer Einzelperson als auch einem Unternehmen zugeordnet werden.’
Davon umfasst sind auch manuelle Fertigkeiten und Geschicklichkeiten, bil-
den diese doch hiufig die Grundlage fiir besondere Kenntnisse oder Erfah-
rungen.® Allen Wissensformen ist aber gleich, dass diese zumindest mittelbar
aus einer geistigen Anstrengung des Menschen herrithren.’

! Skaupy GRUR 1964, 539.

? Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 9. Aufl. 2015: ,,knowledge of how to do so-
mething and experience in doing it“; hinterfragend Ann/Hauck/Maute Rn. 11.

* Skaupy GRUR 1964, 539; Stumpf Rn. 4.

4S. Greco S. 6; Martinek S.211.

*Duden Bd. 1, 27. Aufl., Berlin 2017; identisch auch Brockhaus in einem Band, 9. Aufl.,
Mannheim 2002.

¢ Wahrig Deutsches Worterbuch, im Rahmen des Begriffs ,,Know-how-Transfer* wird
aber einzig auf das technische Wissen abgestellt.

" Vegl. Miiller S. 11.

8 A.A. Miiller S.11, wonach manuelle Fertigkeiten und Geschicklichkeit nur durch
eigene kontinuierliche Ubung erworben werden kénne und somit nicht von der jeweiligen
Person ablosbar bzw. verwertbar sei; dhnlich Meili S. 5.
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Fiir eine abschlieBende, juristische Definition fehlt den Umschreibungen
die Prézision." Es wird nicht ersichtlich, welche Informationen als Know-
how bezeichnet werden konnen, welche Voraussetzungen erfiillt sein miissen
und ob weitere Einschrankungen bestehen. Genauso wenig kann automa-
tisch vom allgemeinen Sprachgebrauch auf das juristische Verstindnis ge-
schlossen werden; eine Divergenz zwischen der alltidglichen Verwendung und
dem rechtlichen Verstédndnis bei aus der Praxis stammenden Wortern ist kein
Einzelfall." Erschwerend kommt hinzu, dass der deutsche Gesetzgeber den
Begriff nicht verwendet. Der vorherrschende Terminus im nationalen Ge-
heimnisschutz ist mit Einfiihrung des Geschaftsgeheimnisgesetzes der des
Geschiftsgeheimnisses in Abkehr des dem Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) entstammenden Begriffspaars der Betriebs- und Ge-
schaftsgeheimnisse. Inwieweit diese das Gleiche bezeichnen und die Defini-
tion des Geschiftsgeheimnisses in § 2 Nr. 1 GeschGehG auch auf Know-how
zutrifft, ist zumindest nicht auf Anhieb ersichtlich. Entsprechendes gilt im
Verhiltnis zu dem Begriffspaar der Betriebs- und Geschiftsgeheimnisse.
Durch eine stindige Rechtsfortbildung insbesondere durch eine Vielzahl von
Entscheidungen hat sich fiir letzteres mangels einer Legaldefinition eine ge-
festigte Begriffsbestimmung gefunden. Hinsichtlich der Begriffswahl und der
zu erfiillenden Voraussetzungen, damit Informationen darunterfallen, be-
stehen jedoch Abweichungen zur gesetzlichen Definition von Geschiftsge-
heimnissen.

In der Literatur werden der Vertraulichkeit unterliegende Informationen
haufiger als ,,Unternehmensgeheimnisse™'?, ,Wirtschaftsgeheimnisse“", ,,Be-
triebsgeheimnisse*", ,,nicht offenbarte Informationen* oder in Ubereinstim-
mung mit dem Geschiftsgeheimnisgesetz ,,Geschiftsgeheimnisse“” um-
schrieben.'® Know-how als zentraler Begriff des Geheimnisschutzes wird sel-
tener vom Schrifttum verwendet.” Eine klare einheitliche Abgrenzung,

° Miiller S. 11; zur vertieften Auseinandersetzung mit den Erscheinungsformen von
Wissen s. Dorner S. 12-19.

" Meili S. 4.

" Dorner S. 10.

"> Riitzel GRUR 1995, 557; Stadler et passim; dies. NJW 1989, 1202; wohl auch Nas-
telski GRUR 1957, 1; als Oberbegriff verwendend Ann/Hauck/ Maute Rn. 8, 18-22; Hauck
NIW 2016, 2218, 2219; Slawik S. 1 et passim; Zech S.230-241.

' Arians in: Oehlers, S.307, 323-338; Kiethel/Groeschke WRP 2005, 1358,1363; dies.
WRP 2006, 303, 304; Kragler S. 28 f.; Otto wistra 1988, 125; Wawrzinek S. 89 f.; Wolters in:
Teplitzky/Peifer/Leistner, § 17 Rn. 12.

' Siems WRP 2007, 1146, 1147.

'3 Zuvor schon Kohler Unlauterer Wettbewerb S. 255; Meitinger et passim.

1¢S. auch die Erlduterungen der EU-Kommission im Richtlinienentwurf, COM(2013)
813 final, S. 3; Hillenbrandt S. 22-25; Siebert S. 240; Slawik S.22-29; Taeger S.21f.

""In jiingerer Vergangenheit aber u.a. Dorner S.9-43 et passim; Kalbfus S.7-15 et
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