Beweislast und Beweisfithrung im

GeschGehG-Verfahren

STEFAN MAABEN

1. EINLETTUNG

Zur Umsetzung der Geheimnis-Richtlinie (EU) 2016/943! hat der Gesetzgeber
mit dem Gesetz zum Schutz von Geschiftsgeheimnissen (GeschGehG) ein eigenes
»Stammgesetz« geschaffen, welches die §§ 17-19 UWG a.F. ersetzt. Das GeschGehG
verankert erstmals eine umfassende Regelung des Geheimnisschutzes im deutschen
Recht und enthilt in § 2 Nr. 12 auch erstmals eine Legaldefinition des Geheimnis-
ses. Da zahlreiche Auseinandersetzungen liber Geheimnisse durch einen komplexen
technischen Hintergrund geprigt sind, scheint iiberraschend, dass die Beratung und
Vertretung in Fragen des Geheimnisschutzes nicht zu den origindren Aufgaben des
Patentanwalts gehoren, die in §3 Abs. 2 Nr. 1 PAO genannt sind. Gleichwohl hat
der Gesetzgeber bei Umsetzung der Geheimnis-Richtlinie eine Erginzung der PAO
offenbar nicht einmal bedacht. Trotz der fehlenden ausdriicklichen Regelung ergibt
sich die Befugnis eines Patentanwalts zum Titigwerden in GeschGehG-Sachen je-
doch ohne weiteres aus § 3 Abs. 3 PAO, soweit das Geheimnis eine nicht geschiitz-
te Erfindung oder eine sonstige die Technik bereichernde Leistung betrifft. Diese
Begriffe sind weit zu verstehen und umfassen auch den Schutz von »Know-how«.?
Damit sind zwar Titigkeiten in Bezug auf Geschiftsgeheimnisse ohne technischen
Bezug nicht mehr von der Vertretungs- und Beratungsbefugnis des Patentanwalts
umfasst. In technisch geprigten GeschGehG-Verfahren ist jedoch der Patentanwalt
ein wichtiger und mitunter unverzichtbarer Begleiter.

Die prozessualen Vorschriften fiir eine Geschiftsgeheimnisstreitsache weisen im
Verhiltnis insbesondere zum Patentverletzungsverfahren nur wenige Besonderheiten
auf. Fine Abweichung bildet die wenig sinnvolle Beschrinkung des Gerichtsstandes
auf den Sitz des Beklagten (§ 15 Abs. 2), die unter Umstinden zur Verfahrensein-
leitung vor weitgehend unerfahrenen Gerichten zwingt.* Im Ubrigen enthalten die

1 Richtlinie (EU)2016/943 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 iiber
den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschiftsinformationen (Ge-
schiftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Of-
fenlegung.

2 §§ ohne Gesetzesangabe sind solche des GeschGehG.

Reinhard in Weyland, BRAO, 11. Auflage 2024, PAO § 3, Rn. 10.

4 Vgl. Gregor in Fuhlrott/Hiéramente, BeckOK GeschGehG, 21. Ed. Stand 15.9.2024 § 15
Rn. 11.1: »Gefahr einer gewissen Unberechenbarkeit«.
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§§ 1620 mehrere Sonderregelungen, die den Schutz des Geheimnisses im Verfahren
sicherstellen sollen. Von diesen Vorschriften abgesehen, unterliegt das gerichtliche
Verfahren in Geschiftsgeheimnisstreitsachen den allgemeinen Vorgaben der ZPO.?
Der spezifische Streitgegenstand und sein fehlender absoluter Schutz haben allerdings
Auswirkungen auf die Prozess- und vor allem die Beweisfithrung. Einige dieser Be-
sonderheiten sollen nachfolgend anhand der in der Praxis besonders relevanten An-
spriiche aus §§ 4 Abs. 1 und 2, 6 aus der Perspektive des Praktikers betrachtet werden.

II. ABGRENZUNG ZUR BESTIMMTHEIT

Eine Besonderheit des GeschGehG-Verfahrens ergibt sich aus dem Umstand, dass
der Streitgegenstand mitunter nicht eindeutig bestimmt ist. Wahrend im Patentver-
letzungsverfahren das verletzte Rechtsgut klar definiert ist und allenfalls die Aus-
legung von Anspruchsmerkmalen im Streit steht, muss ein Anspruchsteller in der
Geheimnisstreitsache zunichst genau bezeichnen, welche Merkmale das Geheimnis
iiberhaupt umfassen soll. Der pauschale Verweis auf Dokumente, die ein Geheimnis
enthalten sollen, geniigt nicht.* Auch die Vorlage des technischen Konzeptes einer
industriellen Fertigungsanlage ersetzt nicht das konkrete Vorbringen des Geheim-
nisinhabers dazu, welche einzelnen technischen Merkmale ein Geheimnis darstellen.’
Der Kliger bzw. Anspruchsteller muss indes den Gegenstand des Geheimnisses nicht
nur detailliert beschreiben, um prozessual wirksam zum Bestand eines Geschiftsge-
heimnisses vorzutragen. Vielmehr folgt das Erfordernis einer eindeutigen Beschrei-
bung des Geheimnisses bereits aus dem Bestimmtheitsgebot des § 253 Abs. 2 Nr. 2
ZPO. Auch in Bezug auf ein Geschiftsgeheimnis gilt der Grundsatz, dass ein Ver-
botsantrag nicht derart undeutlich gefasst sein darf, dass Gegenstand und Umfang
der Entscheidungsbefugnis des Gerichts (§ 308 ZPO) nicht erkennbar abgegrenzt
sind, sich der Prozessgegner deshalb nicht erschépfend verteidigen kann und letzt-
lich die Entscheidung dariiber, was dem Unterlassungsschuldner verboten ist, dem
Vollstreckungsgericht iiberlassen bliebe.® Entsprechend miissen z.B. Konstruktions-
pline, die ein Geschiftsgeheimnis enthalten, vorgelegt und eine als Geheimnis ange-
sehene Rezeptur prizise bezeichnet werden.” Dieses Erfordernis besteht auch dann,

5 Die§§ 15,21 und 22 enthalten spezielle Bestimmungen zu Zustindigkeit, Urteilsverdffent-
lichung und Streitwertbegiinstigung, die den Regelungen in anderen Gesetzen wie z.B.
§§ 14, 12 Abs. 2 UWG; §§ 143, 140c, 144 ParG oder §§ 52, 47, 54 DesignG entsprechen
und keine Besonderheit des GeschGehG bilden.

6 OLG Frankfurt, 27.11.2020, 6 W 113/20, GRUR-RS 2021, 229, Rn. 14 ff,; vgl. Witz in
Festschrift fiir Bornkamm, 2014, S. 515.

7 OLG Koblenz, 04.05.2016, 9 U 1382/13, BeckRS 2016, 133395, Rn. 46 — Hohlfasermem-
branspinnanlage II.

8 BGH, 22.03.2018, 1 ZR 118/16, GRUR 2018, 1161, Rn. 16 — Hohlfasermembranspinnan-
lage 11; so auch BAG, 25.04.1989, 3 AZR 35/88, NJW 1989, 3237.

9 OLGStuttgart,19.11.2020,2U575/19, GRUR-RS2020,35613,Rn. 77 —Schaumstoffsysteme.
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wenn der Gegenstand des Geheimnisses beiden Prozessparteien bekannt ist.' Es ist
zu beachten, dass der Verbotsgegenstand im GeschGehG-Verfahren allein durch das
Vorbringen des Klagers definiert wird und eine Auslegung unter Ruckgriff auf neut-
rale Unterlagen wie eine Patentschrift nicht méglich ist. Entsprechend wichtig ist die
frithzeitige, abschliefende und eindeutige Umschreibung des Geheimnisses aus der
Perspektive des Prozessgegners. Unterbleibt diese Festlegung, riskiert der Prozess-
gegner, dass sich der Kliger im Laufe eines Verfahrens auf immer neue Merkmale sei-
nes (angeblichen) Geheimnisses beruft. Dies wiederum kann die Rechtsverteidigung
erheblich erschweren und dazu fithren, dass der Gegner im Laufe des Verfahrens
mehr vortragen muss als bet einer frithzeitigen und eindeutigen Bestimmung des ver-
fahrensrelevanten Geheimnisses erforderlich gewesen wire.

III. BEWEISLAST UND BEWEISFUHRUNG

1. Bestand eines (eigenen) Geschéftsgebeimnisses

Die Definition des Geschiftsgeheimnisses in § 2 Nr. 1 enthilt mehrere Merkmale, die
fiir die Frage der Beweislast und Beweisfithrung von Bedeutung sind. Dies betrifft
vor allem die (fehlende) allgemeine Bekanntheit der Information und die Frage, ob
angemessene Geheimhaltungsmafinahmen zum Schutze dieser Information getroffen
wurden.

2) Grundlagen

Hinsichtlich der Beweislast fiir das Vorliegen eines Geschiftsgeheimnisses gilt zu-
nichst die allgemeine Regel, dass jede Partei fiir die fiir sie glinstigen Umstidnde
die Beweislast trigt."! Dieser Grundsatz entspricht auch der Vorgabe des Art. 11
(1) lit. a RL 2016/943, derzufolge der klagende Geheimnisinhaber die fiir ihn giinstige
Tatsache nachweisen muss, dass ein Geheimnis vorliegt.

b) Geheimnischarakter

Der Schutz einer Information als Geschiftsgeheimnis setzt nicht voraus, dass die-
se¢ Information in einem absoluten Sinne geheim ist. Nach der Legaldefinition des
§ 2 Nr. 1 a) geniigt es, wenn die Information weder insgesamt noch in der genauen
Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile bei den beteiligten Kreisen

10 OLG Diisseldorf, 07.12.2010, 20 U 18/10, BeckRS 2011, 7387 (im Streitfall eine Kunden-
liste).

11 Diese ungeschricbene allgemeine Regel sicht vor, dass der Anspruchsteller rechtsbegriin-
dende, der Anspruchsgegner rechtsvernichtende Tatbestandsmerkmale zu beweisen hat,
vgl. Foerste in Musielak/Voit, ZPO, 21. Aufl. 2024, § 286, Rn. 35.
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allgemein bekannt oder ohne weiteres zuganglich und daher von wirtschaftlichem
Wert ist. Dabei stehen die beiden Varianten der fehlenden Offenkundigkeit in keinem
Ausschlussverhiltnis zueinander, sondern kénnen auch nebeneinander eingreifen.?

Fine Information ist dann »allgemein bekannt«, wenn sie zum gingigen Wissens-
stand gehdrt oder einer durchschnittlichen Person des mafigeblichen Fachkreises be-
kannt ist.”® Es kommt nicht auf die Bekanntheit der Information in irgendeinem Teil
der Offentlichkeit an, sondern darauf, ob die an der konkreten Angabe zumindest
potentiell interessierte Offentlichkeit die Information kennt (informationsspezifische
Fachéffentlichkeit)'*. Die Bekanntheit kann insbesondere durch Verdffentlichungen
in Fachliteratur und Pressemitteilungen oder auch durch Werbung eintreten. »Ohne
Weiteres zuginglich« ist eine Information, wenn sich die mafigeblichen Fachkreise
ohne besondere Hindernisse und ohne besonderen Kosten- und Zeitaufwand mit
lauteren Mitteln Kenntnis von dieser verschaffen kénnen.' Dies ist der Fall, wenn
sich eine Information z.B. in Fachzeitschriften oder in 6ffentlichen Datenbanken be-
findet und fiir einen Fachmann auf dem jeweiligen Gebiet mit seinen Mitteln und
Methoden ohne gréferen Aufwand zu erlangen ist."* Im Ubrigen muss die Informa-
tion aufgrund des Geheimnischarakters einen »wirtschaftlichen Wert« haben. Dieses
Merkmal ist nach allgemeiner Ansicht weit auszulegen und erfordert insbesondere
nicht die Feststellung irgendeines konkreten (nachweisbaren) Wertes,'” so dass sich
insoweit regelmiflig keine Beweisschwierigkeiten ergeben.

Nach den allgemeinen Regeln liegt die Darlegungs- und Beweislast fiir das Bestehen
eines Geheimnisses beim Anspruchsteller.'® Dieser muss in einem ersten Schritt das
Vorliegen eines Geheimnisses behaupten, um seinen Anspruch schliissig zu begriin-
den. Da bei einem solchen Vorbringen dem Prozessgegner ein einfaches Bestreiten
mit Nichtwissen (§ 138 Abs. 4 ZPO) gentigt, tragt der Anspruchsteller in der Praxis
schon zu Beginn des Verfahrens weitere Tatsachen vor, aus denen sich die fehlende
Offenkundigkeit ergibt, etwa die Nichtverfiigbarkeit der Information in den fiir das
Fachgebiet einschligigen Datenbanken.

12 Alexander in Ko&hler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 42. Aufl. 2024, GeschGehG § 2,
Rn. 35.

13 OLG Diisseldorf, 11.03.2021, 15 U 6/20, GRUR-RS 2021, 17483, Rn. 31 — CAD-Kons-
truktionszeichnung; Harte-Bavendamm in Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus, Gesch-
GehG, 2. Aufl. 2024, § 2, Rn. 23.

14  Alexander in K6hler/Bornkamm/Feddersen, UWG, GeschGehG § 2, Rn. 33.

15 Alexander in KShler/Bornkamm/Feddersen, UWG, GeschGehG § 2, Rn. 36.

16 Harte-Bavendamm in Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus, GeschGehG, § 2, Rn. 32. Kein
erheblicher Zeit- oder Kostenaufwand besteht, wenn die Beschaffung der Daten eine vier-
stiindige Recherche und Ausgaben von etwa 300 € erfordert, Harte-Bavendamm, aaO,
Rn 34a; demgegeniiber bilder cine Arbeitszeit von 70 Stunden cinen erheblicher Aufwand,
vgl. BayObLG, 28.08.1990, RReg. 4 St 250/89, GRUR 1991, 694 — Geldspiclautomat.

17 Statt aller: Harte-Bavendamm in Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus, GeschGehG, § 2,
Rn. 36a.

18 Glinke in Keller/Schénknecht/Glinke, GeschGehG, 1. Aufl. 2021, § 2, Rn. 102; Harte-Ba-
vendamm in Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus, GeschGehG, § 2, Rn. 40.
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Prozessual besteht die Besonderheit, dass das Nichtvorliegen der Offenkundigkeit
und damit eine negative Tatsache materielle Tatbestandsvoraussetzung ist. Nach der
Rechtsprechung kann den Gegner in dieser Situation eine sekundire Darlegungslast
treffen. Diese entstcht, wenn die eigentlich darlegungspflichtige Partei weder nihe-
re Kenntnis von den mafigeblichen Umstinden noch die Méglichkeit zur weiteren
Aufklirung hat, wihrend der Gegner die wesentlichen Tatsachen kennt und es ihm
unschwer méglich und zumutbar ist, nihere Angaben zu machen.” Hat also der
Anspruchsteller die thm zur Verfiigung stehenden Moglichkeiten ausgeschopft und
substantiiert zur fehlenden Offenkundigkeit seines Geheimnisses vorgetragen, kann
sich der Beklagte nicht mehr auf ein einfaches Bestreiten beschrinken. Vielmehr muss
er positiv darlegen, aus welchen Umstinden sich eine Offenkundigkeit ergeben soll.
Er miisste also Personenkreise benennen, denen die Information bekannt ist, oder
Wege aufzeigen, wie die Informationen ohne groflere Hiirden verfiigbar sind. Maf}-
stab hierbei ist wiederum der jeweilige informationsspezifische Fachkreis.® Unter-
bleibt ein substantiierter Sachvortrag des Prozessgegners, gilt die relevante Tatsache,
hier also die fehlende Offenkundigkeit, als zugestanden (§ 138 Abs. 3 ZPO).

Die sekundire Darlegungslast des Prozessgegners begriindet allerdings keine se-
kundire Beweislast. Sofern ein substantiiertes Bestreiten erfolgt, muss weiterhin der
Anspruchsteller die konkret behaupteten Tatsachen widerlegen.”! Dies entspricht
nicht nur allgemeinen zivilprozessualen Grundsitzen, sondern ist sachgerecht, weil
der Geheimnisinhaber dazu berufen ist, »sein« Geheimnis von anderen Informatio-
nen des spezifischen technischen Gebiets abzugrenzen und eindeutig zu bestimmen.
Je mehr ein Geschiftsgeheimnis mit allgemein bekannten Informationen zusammen-
fillt, desto konkreter muss der Geheimnisinhaber die beanspruchten, nach seiner
Darlegung geheimen Informationen bezeichnen und von offenkundigen Informa-
tionen abgrenzen.?? Es bleibt damit Aufgabe des Geheimnisinhabers, die fehlende
Offenkundigkeit nachzuweisen.?

c) Vorliegen angemessener Schutzmafinahmen

Weitere Voraussetzung fiir das Vorliegen eines Geschiftsgeheimnisses ist der Bestand
angemessener Geheimhaltungsmafinahmen. Systematisch handelt es sich bei der Ein-
richtung von Schutzmafinahmen um eine Obliegenheit des Geheimnisinhabers.?
Die Darlegungs- und Beweislast fiir die Tatsachen, aus denen sich die angemessenen

19 St Rspr, BGH, 16.12.2021, I ZR 186/20, GRUR-RS 2021, 54093, Rn. 32 — Stopfaggregat
(zu § 4 Nr. 3 c) UWG); vgl. BGH, 25.05.2020, VI ZR 252/19, NJW 2020, 1962, Rn. 37
Dieselskandal.

20 Harte-Bavendamm in Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus, GeschGehG, § 2, Rn. 32.

21 Glinke in Keller/Schénknecht/Glinke, GeschGehG, § 2, Rn. 103.

22 Witz in Festschrift fiir Bornkamm, 2014, S. 515.

23 Witz in Festschrift fiir Bornkamm, 2014, S. 526.

24 Harte-Bavendamm in Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus, GeschGehG, § 2, Rn. 40.
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Schutzmafinahmen ergeben, trigt der Inhaber.”® Der Geheimnisinhaber muss subs-
tantiiert zu Art und Umfang der ergriffenen Schutzmafinahmen vortragen und diese
beweisen, sofern der Prozessgegner deren Vorhandensein prozessrechtlich zulissig
und wirksam bestreitet. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass sich ein Arbeitnehmer des
Geheimnisinhabers in der Regel nicht auf ein pauschales Bestreiten mit Nichtwissen
beschrinken kann.

In der Praxis werden die objektiven Anforderungen hinsichtlich des Umfangs der
Mafinahmen gelegentlich mit den Ausfilhrungen zur Beweislast vermengt. Sicherlich
iibertrieben ist es, vom Geheimnisinhaber die Darlegung eines auf jeden Einzelfall
ausgelegten Geheimnisschutzplans zu fordern.? Insgesamt sind die rechtlichen An-
forderungen an den Umfang der Schutzmafinahmen noch nicht abschlieend geklirt.
Richtigerweise ist eine extreme Sicherheit nicht zu fordern; erst recht darf nicht von
der tatsichlichen Verletzung auf die Unangemessenheit der Schutzmafinahmen ge-
schlossen werden. Insgesamt kann es nur darauf ankommen, ob der Inhaber im Vor-
feld sinnvolle und effiziente Mafinahmen zum Schutz der Informationen getroffen
hat, die in einem angemessenen Verhiltnis zur Bedeutung des Geheimnisses stehen.”

Die Beweisfithrung beziiglich der Schutzmafinahmen ist in der Praxis aufgrund
der noch nicht abschlieffend geklirten materiell-rechtlichen Anforderungen nicht
einfach. Zumeist geniigt eine Darlegung der einzelnen technischen und organisatori-
schen Mafinahmen, die der Inhaber ergriffen hat. Hinsichtlich der Beschreibung der
»need to know«-Anforderungen als zentralem Element der Geheimhaltung? geniigt
in der Regel der Hinweis, dass nur solche Personen Zugriff auf die Informationen
haben, die diese im Rahmen ihrer beruflichen Belange benotigen. Andere Gerichte
hinterfragen im Detail, wer aus welchem Grund einen Zugriff auf das Geheimnis
hatte.” Teile des Schrifttums fordern auflerdem, dass der Inhaber neben dem gene-
rellen »Was und Wie« eines Schutzes auch die Angemessenheit im konkreten Einzel-
fall beweisen muss.*® Insoweit sollte die Rechtsprechung jedoch keine iibertriebenen

25 OLG Stuttgart, 19.11.2020, 2 U 575/19, GRUR-RS 2020, 35613, Rn. 167 — Schaumstoff-
systeme; OLG Schleswig, 28.04.2022, 6 U 39/21, GRUR-RR 2022, 404, R 63 — Teil-Kos-
tenrechnung; so auch die Vorstellung des Gesetzgebers, s. BT-Drs. 19/4724, S. 24.

26 Zutreffend Ohly in Ohly/Sosnitza, GeschGehG, 8. Aufl. 2023, § 2, Rn. 21; anders aber
LAG Kéln, 02.12.2019, 2 SaGa 20/19, BeckRS 2019, 44850, Rn. 23: »konkretisiertes, auf
die einzelnen Geheimnisse speziell abgestelltes Geheimschutz-Management« als Nachweis
fiir ergriffene Mafinahmen.

27 OLG Stuttgart, 19.11.2020, 2 U 575/19, GRUR-RS 2020, 35613, Rn. 167 — Schaumstoff-
systeme; OLG Diusseldorf, 11.03.2021, 15 U 6/20, GRUR-RS 2021, 17483, Rn. 48 - CAD-
Konstruktionszeichnung; tendenziell strenger mit ausfithrlicher Analyse von Einzelfragen
OLG Schleswig, 28.04.2022, 6 U 39/21, GRUR-RR 2022, 404, Rn. 65 ff. — Teil-Kosten-
rechnung; zur Ausgestaltung Maaflen, GRUR 2019, 352.

28 OLG Stuttgart, 19.11.2020, 2 U 575/19, GRUR-RS 2020, 35613, Rn. 169 — Schaumstoff-
systeme; Ohly, GRUR 2019, 441, 444; Maaflen, GRUR 2019, 352, 357; cinschrinkend
Schonknecht in Keller/Schonknecht/Glinke GeschGehG § 2 Rn. 71.

29 OLG Schleswig, 28.04.2022, 6 U 39/21, GRUR-RR 2022, 404, Rn. 63 ff. — Teil-Kosten-
rechnung.

30 Fuhlrott in Fuhlrott/Hiéramente, BeckOK GeschGehG, § 2, Rn. 66.

634



BEWEISLAST UND BEWEISFUHRUNG 1M GESCHGEHG-VERFAHREN

Anforderungen stellen. Dies gilt insbesondere, wenn der Geheimnisinhaber durch
die Darlegung von Einzelheiten der Schutzmafinahmen dazu gezwungen wird, dem
Beklagten und der Prozessoffentlichkeit Schwachpunkte seines Konzeptes zu offen-
baren.”

Schwierigkeiten ergeben sich fiir den Geheimnisinhaber bei dem praktisch hiu-
figen Fall, dass ein ehemaliger Arbeitnehmer auf Beklagtenseite steht. Dieser kennt
mogliche Defizite des Schutzkonzeptes und kann ggf. auch substantiiert darlegen, ob
die behaupteten Geheimhaltungsmafinahmen in der betrieblichen Praxis konsequent
eingehalten und kontrolliert wurden.”? In diesem Fall kann der Geheimnisinhaber
zu detaillierten Darlegungen hinsichtlich der praktischen Umsetzung seiner Maf3-
nahmen gezwungen sein. Gerade vor diesem Hintergrund ist es fiir den Geheimnis-
inhaber geboten, nicht nur angemessene Schutzmafinahmen zu ergreifen, sondern
diese bis hin zu arbeitsrechtlichen Sanktionen im Fall der Nichteinhaltung durchzu-
setzen. Fiir den Fall von Auseinandersetzungen empfiehlt es sich ferner, neben den
Schutzmafinahmen auch ihre Einhaltung und regelmiflige Uberpriifung sorgfiltig zu
dokumentieren.

2. Vorliegen einer Verletzungshandlung

Der Nachweis einer Rechtsverletzung stellt den Geheimnisinhaber, der nicht auf Er-
kenntnisse aus einem vorgelagerten Strafverfahren oder einem Beweissicherungsver-
fahren zuriickgreifen kann, vor erhebliche Schwierigkeiten.

a) Grundsatz

Wer eine Rechtsverletzung im Sinne des § 4 geltend macht, muss — wiederum nach
den allgemeinen Grundsitzen — darlegen und beweisen, dass die Tatbestandmerk-
male der jeweiligen Norm in Bezug auf jede einzelne Verletzungsform erfillt sind.”
Besondere Erleichterungen fiir die Beweisfiihrung des Geheimnisinhabers bestehen
nicht. Im Gegenteil war im Verfahren vor Verabschiedung der Richtlinie noch die
Aufnahme der Klarstellung gefordert worden, dass der Geheimnisinhaber die Be-
weislast fiir den rechtswidrigen Erwerb der Information durch den Prozessgegner
trage. Diese Klarstellung, die letztlich nicht in die Richtlinie ibernommen wurde,
sollte dem Umstand Rechnung tragen, dass der Geheimnisschutz keine eigentums-
ihnliche Position begriindet.> Somit muss das Gericht bis zum Beweis des Gegenteils

31 Glinke in Keller/Schénknecht/Glinke, GeschGehG, § 2, Rn. 105.

32 Vgl etwa die detaillierten Einwendungen der Beklagten in OLG Stutrgart, 19.11.2020, 2 U
575/19, GRUR-RS 2020, 35613, Rn. 96.

33 OLG Stuttgart, 19.11.2020, 2 U 575/19, GRUR-RS 2020, 35613, Rn. 120 - Schaumstoff-
systeme. :

34 Bericht A8-0199/2015 v. 22.06.2015, Anderungsantrag 69; dazu auch Kods, MMR 2016,
224, 228.
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davon ausgehen, dass der Anspruchsgegner keine Informationen unredlich erlangt,
genutzt oder offengelegt hat.®

b) Unbefugtes Erlangen, Nutzen oder Offenlegen

Macht der Kliger einen Anspruch aus §§ 4, 6 geltend, muss er zu den Merkmalen
einer der Tatbestandsalternativen des § 4 Abs. 1 oder Abs. 2 vortragen. Verfahren, die
ausschliefllich Anspriiche wegen eines unbefugten Erlangens (§ 4 Abs. 1 Nr. 1) um-
fassen, sind selten. Haufig hat der Geheimnisinhaber zunichst nicht einmal Kennt-
nis davon, dass ein Dritter in den Besitz einer Information gelangt ist, erst recht hat
er keine Kenntnis von den Tatumstinden.* In der Praxis erfolgt eine Durchsetzung
allein wegen des unbefugten Erlangens daher vor allem in Situationen, in denen der
Geheimnisinhaber aufgrund konkreter Umstinde bereits einen Verdacht hat. Typi-
sche Fille sind auffillige Datentransfers im zeitlichen Zusammenhang mit einer Kiin-
digung, die den Geheimnisinhaber zu einer Uberpriifung des E-Mail-Accounts des
Mitarbeiters veranlassen.

Hiufiger sind Sachverhalte, bei denen der Kliger in emnem Verfahren wegen ver-
schiedener Tatbeitrige Anspriiche gegen unterschiedliche Personen geltend macht,
etwa gegen einen fritheren Arbeitnehmer und zugleich gegen dessen neuen Arbeir-
geber oder eine vom Arbeitnehmer gegriindete Gesellschaft. Wirtschaftlich relevant
sind die Anspriiche wegen unbefugter Nutzung (§ 4 Abs. 2), die sich gegen den neuen
Unternehmer oder die Gesellschaft richten. Gleichwohl konzentriert sich die Aus-
cinandersetzung in diesen Verfahren hiufig auf die Frage, ob dic betroffencn Infor-
mationen durch eine Vortat nach § 4 Abs. 1 oder durch ein rechtmifliges Verhalten
(Erfahrungswissen, Eigenentwicklung oder Reverse Engineering) erlangt wurden. Es
bleibt auch in diesen Fillen beim Grundsatz der Darlegungs- und Beweislast des An-
spruchstellers, der zunichst die anspruchsbegriindenden Tatsachen substantiiert vor-
tragen muss. Gelingt dies, kommt es zu einem Wechselspiel von Vortrag und Gegen-
vortrag und bei Bedarf zu einer Beweiserhebung hinsichtlich des Sachverhalts, der
unter Beriicksichtigung der Darlegung beider Parteien streitig bleibt.

aa) Kein Anscheinsbeweis

Fine Beweiserleichterung nach den Grundsitzen des sog. Anscheinsbeweises wire
aus der Perspektive des beweisbelasteten Geheimnisinhabers eine bedeutende Er-
leichterung. Dieser kommt unter Beriicksichtigung aller im Verfahren unstreitig
festgestellten Einzelumstinde in Betracht, wenn sich ein Geschehensablauf nach

35 Pichlmaier/Oldekop in Hoppe/Oldekop, Geschaftsgeheimnisse, 2. Aufl. 2022, Kap. 3,
Rn. 245,
36 Vgl. LG Kempten, 30.12.2020, 1 HK O 503/20, BeckRS 2020, 45020, Rn. 41.
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allgemeiner Lebenserfahrung in vergleichbaren Sachverhalten als gleichférmig dar-
stellt.”” Liegen die Voraussetzungen des Anscheinsbeweises vor, muss der Beweis-
gegner keinen vollen Beweis des Gegenteils fithren, sondern lediglich glaubhaft zur
Uberzeugung des Gerichts behaupten, dass sich im konkreten Fall eine ernsthafte
abweichende Méglichkeit des Geschehensablauf ergeben kann*

Der Anwendungsbereich dieser Beweiserleichterung ist im GeschGehG-Verfahren
zumindest bislang gering. So begriindet die (nachgewiesene) unbefugte Verschaffung
bzw. Erlangung von Geschiftsgeheimnissen keinen Anscheinsbeweis fiir eine spi-
tere unbefugte Verwertung bzw. Nutzung, wie das BAG in einem eigentlich ein-
deutigen Fall entschieden hat.** Ebenso begriindet die unbefugte Weiterleitung einer
Datei mit umfangreichen Kundeninformationen* durch einen Mitarbeiter auf dessen
privates E-Mail-Konto keinen Anscheinsbeweis fiir eine Nutzung oder Offenlegung
an Dritte.* Auch wenn die genannten Entscheidungen aus der Perspektive eines Kla-
gers unbefriedigend scheinen, ist die Zuriickhaltung der Rechtsprechung richtig: Die
Geschehensabliufe im Zusammenhang mit der (angeblichen) Erlangung und Nut-
zung (angeblicher) Geschiftsgeheimnisse sind zu unterschiedlich und zu stark von
den Umstinden des Einzelfalls geprigt, um {iberhaupt unter Hinweis auf eine hin-
reichende Zahl vergleichbarer Sachverhalte irgendwelche beweisrelevanten Schliisse
ziehen zu konnen.

Richtigerweise begriindet daher auch die blofle Ahnlichkeit von Produktrezepturen
keinen Anscheinsbeweis dafiir, dass der Hersteller, der zu einem spiteren Zeitpunkt
auf den Markt gekommen ist, Geschiftsgeheimnisse des Erstherstellers genutzt hat.*?
Erst recht entspricht es nicht einem typischen Geschehensablauf, dass ein ehemaliger
Mitarbeiter sich unbefugt Geheimnisse beschafft hat oder nutzt. Vielmehr miissen
weitere Umstinde hinzutreten, die eine solche Handlung naheliegend erscheinen las-
sen. Soweit ein Anscheinsbeweis zugunsten des Inhabers eines Geschiftsgeheim-
nisses in Fillen angenommen werden soll, in denen sich der vermeintliche Verletzer
auf eine »Doppelschépfung« beruft,* ist Zuriickhaltung geboten, da technische L6-
sungen zumeist auf unterschiedlichem Weg erreicht werden kénnen. Diese Fille sind
beweistechnisch iiber die Regeln zur sekundiren Darlegungslast zu Idsen.

37 Priitting in MiiKo-ZPO, 6. Aufl. 2020, § 286, Rn. 50.

38 Priitung in MiiKo-ZPO, § 286, Rn. 67.

39 Bei einem Mittiter wurden im Rahmen einer Hausdurchsuchung umfangreiche Unter-
lagen mit Geheimnissen aufgefunden und das Gerichr selbst ging davon aus, dass nach der
Lebenserfahrung cine Verwertung erfolgt sei, BAG, 19.05.1998, 9 AZR 394/97, NZA 1999,
200, 202.

40 Ubersicht der an 15 Groflkunden verkauften Gerite, aufgeteilt nach Namen, verkaufter
Technologie, Empfingerland und Region aus den Jahren 2000-2018.

41 LAG Rheinland-Pfalz, 25.01.2021, 3 SaGa 8/20, BeckRS 2021, 15024, Rn. 44.

42 OLG Thiiringen, 13.06.2012, 2 U 896/11, juris, Rn. 60.

43  Pichlmaier/Oldekop in Hoppe/Oldekop, Geschiiftsgeheimnisse, Kap. 3, Rn. 252.

44 So Spiecker in Fuhlrott/Hiéramente, BeckOK GeschGehG, § 3, Rn. 6.
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bb) Beweisfithrung durch Indizien

Fiir die Praxis des GeschGehG-Verfahrens in hohem Mafle relevant ist eine weitere
Form der Beweiserleichterung, die der beweisbelasteten Partei in Form des Indizien-
beweises zur Verfligung steht. Das Gericht muss dabei priifen, ob es bei unterstell-
ter Richtigkeit der Gesamtheit aller vorgetragenen Indizien (Hilfstatsachen) von der
Wahrheit einer Haupttatsache iiberzeugt ist.* Diese Schlussfolgerung darf das Ge-
richt nur ziehen, wenn andere Schlussfolgerungen als das den Indizien entnommene
Ergebnis ernstlich nicht in Betracht kommt.* Der Anspruchsteller muss daher im
Verfahren zunichst Indizien vortragen, die bei verniinftiger Betrachtung eine rechts-
widrige Nutzung eines Geheimnisses nahelegen.”

Ein hinreichend substantiierter Nachweis kann sich bereits aus einer auffilligen
Ahnlichkeit von Produkteigenschaften ergeben. Dabei ist allerdings zu beachten,
dass sich identische oder sehr ihnliche Eigenschaften von Produkten durch unter-
schiedliche Rezepturen oder Herstellungsverfahren erreichen lassen.*® Ubereinstim-
mungen in Abmessungen oder sonstigen technischen Einzelheiten bilden nur dann
ein taugliches Indiz, wenn sie nicht dem Branchenstandard entsprechen oder gar in
technischen Normen vorgegeben sind. Ginzlich verfehlt ist es, hinsichtlich der tech-
nischen Einzelheiten von Maschinen oder in deren Konstruktionszeichnungen im
Wesentlichen nach Ubereinstimmungen in Funktion, Aufbau und Abmessungen zu
suchen, ohne zugleich zu fragen, ob bestimmte Funktionen und Abmessungen tech-
nisch sinnvoll oder {iblich sind.*” Ebenfalls fehlerhaft ist es, aufgrund einer hohen
Anzahl von iibereinstimmenden Abmessungen einen Schluss auf eine Verwendung
schriftlicher Unterlagen zu ziehen, wenn sich die meisten Ubereinstimmungen ma-
thematisch zwingend aus der Konstruktion zueinander passender Bauteile ergeben.
Die Praxis zeigt, dass in diesen Verfahren die eigene technische Expertise der Parteien
hiufig nicht ausreicht, um dem Gericht ein zutreffendes Bild zu vermitteln. Daher
kann die Hinzuziehung von Patentanwilten oder anderen gerichtserfahrenen Tech-
nikern fiir die Darstellung und Beweisfithrung entscheidend sein.

Ferner ist zu beriicksichtigen, dass der Anspruchsteller bei einem Anspruch wegen
unbefugter Nutzung (§ 4 Abs. 2) auch substantiiert zu der Vortat (§ 4 Abs. 1) vor-
tragen muss. Er muss zugleich — und vorrangig — darlegen, durch welche Vortat die
Geheimnisse unbefugt erlangt worden sein kénnten. Fehlt jegliches Vorbringen zum
unbefugten Erlangen, so ertibrigt sich bei prozessrechtlich richtiger Behandlung die
weitere Beweiswiirdigung. Handelt es sich bei einem der Prozessgegner um einen
fritheren Arbeitnehmer, muss der Kliger zumindest substantiiert dazu vortragen,

45 BGH NJW-RR 2013, 743 Rn. 26; Marx GRUR 2021, 288, 290 mwN.

46 Prutting in MiiKo-ZPO, § 284, Rn. 25.

47 Vgl. Ess, WRP 2020, 988, 994.

48 OLG Stuttgart, 19.11.2020, 2 U 575/19, GRUR-RS 2020, 35613, Rn. 94 — Schaumstoff-
systeme.

49 So aber LG Koblenz, 23.10.2013, 10 O 354/05, BeckRS 2013, 199817; dies rligt zu Recht
OLG Koblenz, 04.05.2016, 9 U 1382/13, BeckRS 2016, 133395, Rn. 52 — Hohlfasermem-
branspinnanlage I1I.
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dass dieser Prozessgegner iiberhaupt Zugriff auf die relevanten Informationen hat-
te. Fiir die Wiirdigung dieser Indiztatsache kann es dann darauf ankommen, unter
welchen Umstinden die Trennung vom fritheren Arbeitgeber erfolgt ist. Wurde ein
Arbeitnehmer iiberraschend gekiindigt, sofort freigestellt und musste das Werksge-
linde noch am selben Tag verlassen, spricht dies gegen die Anfertigung schriftlicher
Unterlagen.®

Kann der Anspruchsteller substantiiert zu der méglichen Erlangung, zu Uberein-
stimmungen z.B. in mehreren konkreten, nicht alltiglichen technischen Merkmalen
und weiteren Besonderheiten des Falles (z.B. zeitlicher Ablauf eines Personalwechsels,
Hiufung von Serverzugriffen) vortragen und hat er zugleich seine Erkenntnismdglich-
keiten ausgeschopft, entsteht eine sekundire Darlegungslast des Prozessgegners. Dieser
muss —in Abhingigkeit vom Vorbringen der primir beweisbelasteten Partei — seinerseits
im Rahmen des Zumutbaren darlegen, welche Unterschiede zwischen den Produkten
bestehen oder auf welchem Weg das eigene Produkt entwickelt wurde und dufiersten-
falls sogar eigene Nachforschungen vornehmen.® Soweit die Auferlegung der sekundi-
ren Darlegungslast faktisch eine Pflicht zum Vorbringen von Tatsachen begriindet, von
denen der Anspruchsteller andernfalls keine Kenntnis hitte oder hitte erlangen kénnen,
begriindet dies nicht den Vorwurf einer unzuldssigen Ausforschung. Sie ist vielmehr
Ausdruck der aus dem Grundsatz des effektiven Rechtsschutzes folgende Verpflichtung
einer fairen Verteilung von Darlegungs- und Beweislast.”

Bei der Beurteilung der Zumutbarkeit bildet das Geheimhaltungsinteresse des
Anspruchsgegners ein wichtiges Abwigungskriterium. Dieser hat ebenso wie der
Anspruchsteller ein schutzwiirdiges Interesse am Schutz seiner eigenen Entwick-
lungsabliufe, so dass ein Geheimhaltungsinteresse der Annahme einer sekundiren
Beweislast entgegenstehen kann.® Im Rahmen dieser Abwigung ist allerdings die
Besonderheit zu beachten, dass das GeschGehG in den §§ 16-20 spezifische Regeln
zum Schutz von Geheimnissen im Verfahren enthilt. Auf diese Regeln kann sich auch
der Prozessgegner zum Schutz seiner eigenen, zum Zweck der Rechtsverteidigung
vorgetragenen Informationen berufen und eine Geheimhaltungsanordnung beantra-
gen.®* Will der Prozessgegner trotz dieser Schutzméglichkeit gleichwohl bestimm-
te Informationen nicht offenlegen, muss er darlegen, welche Nachteile er durch die
Offenlegung welcher konkreten Information im Verfahren zu befiirchten hat.*®

50 OLG Koblenz, 21.07.2021, 9 U 1382/13 (n.v.), S. 89.

51 Vgl. Marx, GRUR 2021, 288, 293.

52 BVerfG, 18.02.2019, 1 ByR 2556/17, NJW 2019, 1510, Rn. 12 ff.; Vgl. BGH, 25.05.2020, VI
ZR 252/19, NJW 2020, 1962, Rn. 41 — Dieselskandal.

53 Vgl. BGH, 15.03.2012, I ZR 52/10, GRUR 2012, 626, Rn. 28 — Converse I; OLG Frank-
furt/M., 30.01.2008, 23 U 38/05, MMR 2008, 473; zum Geheimnisschutz des Prozess-
gegners vgl. Ann in Ann/Loschelder/Grosch, Praxishandbuch Know-how-Schutz,
1. Aufl. 2010, Kap. 7, Rn. 43.

54 Ohly in Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus, GeschGehG, vor § 16, Rn. 22; Maaflen/Peri-
no-Stiller, WRP 2022, 1210, 1211.

55 BGH, 20.07.2010, EnZR 24/09, NVwZ-RR 2011, 58, Rn. 35; BGH, 19.11.2008, VIII ZR
138/07, NJW 2009, 502, Rn. 46.
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cc) Einwand des Erfahrungswissens

Ein hiufig in GeschGehG-Verfahren erhobener Einwand des Prozessgegners besteht
darin, dass er bei Entwicklung oder Konstruktion seines Produktes lediglich auf Er-
fabrungswissen zuriickgegriffen habe. Der Einsatz von Erfahrungswissen ist nicht
ausdriicklich im GeschGehG geregelt. Die Zulissigkeit ihrer Nutzung ergibt sich
daraus, dass die Person, die sich auf das Erfahrungswissen beruft, zu einem friihe-
ren Zeitpunkt — in der Regel als Arbeitnehmer — einen rechtmifigen Zugriff auf die
Information hatte. Bleibt diese Information im Gedichtnis, fehlt es an einem unbe-
fugten Erlangen, da die Verwendung der regulir erworbenen beruflichen Erfahrung
nach Beendigung des Arbeits- oder Dienstverhiltnisses unbeschrinkt zulissig ist und
bleibt.’ Unzulissig ist es allerdings, wenn der Arbeitnehmer sein Erfahrungswissen
durch Riickgriff auf schriftliche Unterlagen »auffrischt«. Dies gilt auch, wenn es sich
um Unterlagen handelt, die der Arbeitnehmer wihrend seines Beschaftigungsverhilt-
nisses rechtmiflig erstellt hat. Der spitere Riickgriff auf diese Unterlagen bildet ein
unbefugtes (Wieder-)Erlangen.”

Bei dem Einwand des Erfahrungswissens steht somit die Gedichtnisleistung des
fritheren Mitarbeiters im Mittelpunkt der Beweisfithrung. Insoweit sind die Gerichte
durchaus skeptisch. So war der Bundesgerichtshof hinsichtlich des Arguments, dass
ein ausgeschiedener Handelsvertreter mindestens 200-220 Kundenadressen unter
Zuhilfenahme des Telefonbuchs rekonstruieren konnte, zuriickhaltend und hat die
Sache zur Beweisaufnahme zuriickverwiesen.’® Auch im Verfahren »Hohlfasermem-
branspinnanlage 11« vermisste der BGH eine Klirung der Frage, ob die Beklagten
dazu in der Lage waren, die relevanten Diisenblocke aus dem Gedichtnis zu konstru-
ieren.”® Ein Hinweis zu den Grenzen der Gedichtnisleistung (bzw. der richterlichen
Geduld mit entsprechendem Parteivortrag) ergibt sich aus einer aktuellen Entschei-
dung des 1. Zivilsenats: Die Annahme des Tatgerichts, ein Mitarbeiter kénne sich
ohne schriftliche Notizen drei Datensitze merken, die jeweils Kundenname und ein
Passwort mit acht Zeichen umfassen, bewegt sich zwar noch im Rahmen der freien
Beweiswiirdigung nach § 286 ZPO. Handele es sich jedoch um zehn entsprechende
Datensitze umfasse, liege eine Aufzeichnung der Informationen nahe.*® Eine ande-
re Betrachtung ist jedoch vorzunehmen, sofern es um konstruktive Merkmale ein-
schliefflich ihrer Abmessungen oder der Auswahl bestimmter Bauteile geht. Insoweit
scheint es durchaus méglich, dass ein technisch hochqualifizierter Mitarbeiter, der

56 BGH, 22.03.2018, I ZR 118/16, GRUR 2018, 1161, Rn. 46 — Hohlfasermembranspinnan-
lage IT; BAG, 19.05.1998, 9 AZR 394/97, NZA 1999, 200, 201.

57 BGH, 27.04.2006, I ZR 126/03, GRUR 2006, 1044, Rn. 14 - Kundendatenprogramm;
BGH, 26.02.2009, I ZR 28/06 GRUR 2009, 603, Rn. 15 — Versicherungsuntervertreter.

58 BGH, 14.01.1999, 1 ZR 2/97, GRUR 1999, 934, 936 — Weinberater.

59 BGH, 22.03.2018, I ZR 118/16, GRUR 2018, 1161, Rn. 47 - Hohlfasermembranspinnan-
lage 1I; das OLG Koblenz hat die Klage nach erneuter umfangreicher Beweisaufnahme

abgewiesen.
60 BGH, 02.05.2024,1 ZR 96/23, GRUR-RS 2024, 11610, Rn. 13 ff. — Einwahldaten.
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sich um die Beschaffung der Bauteile und die Wartung von Anlagen zu kiimmern hat,
auch technische Details im Gedichtnis behilt.®! Insgesamt nehmen die Gerichte bei
der Beurteilung der Gedichtnisleistung eine differenzierte Betrachtung vor. Sofern es
um eine Vielzahl von Adressen oder Zhnlich beliebige Daten geht, ist das eigene Ge-
dichtnis allerdings nur selten eine erfolgreiche Verteidigung.

dd) Einwand der Eigenentwicklung

Die Erlangung von Geschiftsgeheimnissen durch eigenstindige Entdeckung oder
Entwicklung ist nach §3 Abs. 1 Nr. 1 uneingeschrinkt zulissig. Die Regelung ist
unmittelbarer Ausdruck des Umstandes, dass ein Geschiftsgeheimms kein absolutes
Recht ist. Entsprechend gewihrt das GeschGehG keinen Schutz vor unabhingigen
Doppelschpfungen.®

In der Praxis sind Verfahren selten, in denen sich der Prozessgegner ausschliefflich
mit dem Einwand der Eigenentwicklung verteidigt. Weitaus haufiger sind Falle, in
denen der Prozessgegner geltend macht, dass er bei der Eigenentwicklung zugleich
sein Erfahrungswissen oder Informationen aus einem zuldssigen Riickbau verwendet
habe. Im Fall einer reinen Doppelschopfung diirfte es dem Anspruchsteller man-
gels vorherigem Kontakt zum Prozessgegner hiufig schwer fallen, substantiiert zu
einer Handlung gem. § 4 Abs. 1 vorzutragen, sodass sich der Anspruchsgegner auf
ein Bestreiten der Tathandlung beschrinken kann.®® Sollte dem Anspruchsteller eine
hinreichende Substantiierung gelingen und keine eigene Darlegung mehr méglich
sein, trifft den Gegner die sekundire Beweislast fiir das Vorliegen einer Eigenent-
wicklung.® In diesem Fall muss der Anspruchsgegner den Nachweis erbringen, wie
z.B. die Entwicklung seines eigenen Produktes ohne Informationen des Anspruch-
stellers erfolgt ist.> Aus der sekundiren Beweislast folgt allerdings keine Verpflich-
tung des Anspruchsgegners, eine Besichtigung zu dulden oder Gegenstinde bzw.
Pline vorzulegen. Eine solche Verpflichtung kann sich allenfalls aus §§ 422, 423 ZPO
1.V.m § 809 BGB oder einer Anordnung des Gerichts gem. § 142 Abs. 1 ZPO ergeben
und setzt daher zunichst eine gewisse Wahrscheinlichkeit fiir die Rechtsverletzung
voraus.® Im Ubrigen diirfte die Vorlage zumindest eines Teils der eigenen Dokumen-
tation erforderlich sein, um die eigene F&E-Titigkeit durch Nachweis unterschied-
licher Entwurfsstadien zu belegen. Zum Schutz seiner eigenen Geschéftsgeheimnisse

61 OLG Koblenz, 21.07.2021, 9 U 1382/13 (n.v.), S. 87.

62 Ohly in Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus, GeschGehG, § 3, Rn. 13.

63 Ohly in Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus, GeschGehG, § 3, Rn. 18.

64 Teilweise wird fiir alle Tatbestinde des § 3 eine Darlegungs- und Beweislast des An-
spruchsgegners angenommen mit der Begriindung, § 3 sei Schranke des Geheimnisschut-
zes und komme dem Anspruchsgegner zugute, vgl. McGuire in Bischer, GeschGehG,
1. Aufl. 2019, § 3, Rn. 6.

65 Ohly in Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus, GeschGehG, § 3, Rn. 18.

66 BGH, 01.08.2006, X ZR 114/03, GRUR 2006, 962 — Restschadstoffentfernung, Rn. 41 ff.
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kann sich der Prozessgegner auf §§ 16-20 berufen, die obigen Ausfihrungen zur
Abwigung der Parteiinteressen gelten entsprechend.”

In Verfahren, in denen der Prozessgegner frithere Arbeitnehmer des Anspruch-
stellers beschiftigt, ist auch die Frage von Bedeutung, ob und in welchem Umfang
der frithere Arbeitnehmer an der Entwicklung beteiligt war. Soweit eine Beteiligung
vorlag, kann dies zumindest die weitere Darlegung erfordern, dass der ausgeschiede-
ne Mitarbeiter ausschliefflich auf sein Erfahrungswissen zuriickgegriffen und keine
schriftlichen Informationen des fritheren Arbeitgebers verwendet hat. Vorteilhaft
ist es in diesen Fillen, wenn der neue Arbeitgeber im Rahmen der Entwicklungs-
titigkeit ein sog. »Clean Team« zwischengeschaltet hat. Die Aufgabe dieses »Clean
Team« besteht darin, in miindlichen Interviews das Erfahrungswissen des fritheren
Arbeitnehmers aufzuzeichnen und an die eigenen, personell getrennten Entwickler
weiterzugeben. Wird dieser Vorgang sorgfiltig dokumentiert, bildet dies eine wert-
volle Verteidigung.

ee) Einwand des Reverse Engineering

Bei dem Einwand des zulissigen Riickbaus (Reverse Engineering) verteidigt sich der
Prozessgegner nicht unter Hinweis auf eine eigenstindige Schopfung, sondern gesteht
die Verwendung des Originals als Vorlage ausdriicklich zu. Bei diesem Argument ist
entscheidend, dass § 3 Abs. 1 Nr. 2 nur den tatsichlich durchgefiihrten Riickbau als
Weg der redlichen Informationsbeschaffung privilegiert und keine allgemeine Vertei-
digung fiir Verletzer begriindet. Macht der Prozessgegner geltend, er habe konkrete
Informationen durch zulissigen Riickbau erlangt, muss er diesen Vorgang in Bezug
auf simtliche relevanten Informationen darlegen und beweisen.®” Unbeachtlich ist
demgegeniiber der Einwand eines rein hypothetischen Reverse Engineering, bei dem
der Prozessgegner lediglich darlegt, dass ein Erlangen der Information durch einen
Riickbau méglich wire. Dieser Einwand ist nur dann relevant, wenn der Prozess-
gegner zugleich darlegt, dass der Riickbau keinen grofleren Aufwand erfordert und
aus diesem Grund eine leichte Zuginglichkeit im Sinne des § 2 Nr. 1 a) vorliegt. Im
Ubrigen kann sich der Prozessgegner nur auf den Nachweis des tatsichlich durchge-
fiihrten Reverse Engineering, niemals auf die blofle Moglichkeit einer Informations-
beschaffung durch Reverse Engineering berufen.”

67 S.o0.IIl 2. b) bb).

68 Zum »Clean Room« vgl. auch Ess, WRP 2020, 988, 995.

69 OLG Diisseldord, 11.03.2021, 15 U 6/20, GRUR-RS 2021, 17483, Rn. 62 — CAD-Kons-
truktionszeichnung.

70 Zutreffend OLG Hamm, 15.09.2020, 4 U 177/19, juris, Rn. 301 — Stopfaggregate; Ohly
in Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus, GeschGehG, §3, Rn. 29; Alexander in Kéhler/
Bornkamm/Feddersen, UWG, GeschGehG § 3, Ra. 30; verfehlt dagegen LAG Koln,
28.09.2022, 11 Sa 128/22, BeckRS 2022, 50817, Rn. 27; ArbG Aachen, 13.01.2022, 8 Ca
1229/20, BeckRS 2022, 1697, Rn. 61.
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Da der Riickbau nur dann einen uneingeschrinkt zulissigen Weg zur Erlangung
von Geheimnissen begriindet, wenn das Produkt oder der Gegenstand offentlich
verfiighar war (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 a)), muss der Prozessgegner auch den Beschaffungs-
vorgang darlegen und beweisen. Eine Ausnahme gilt, soweit der Prozessgegner das
Originalprodukt auf dem Graumarkt unter Verletzung insbesondere markenrechtli-
cher Vorschriften erlangt hat und seinen Verkaufer vor Sanktionen schiitzen will. Da
der Anspruchsteller im Rahmen des GeschGehG-Verfahrens kein schutzwiirdiges
Interesse an der Identifizierung eines Parallelhindlers hat, besteht ein Anspruch auf
Preisgabe der Bezugsquelle nur, wenn ernsthafte Zweifel daran bestehen, dass tat-
sichlich ein Originalprodukt erworben und analysiert wurde.

Zu allen Einzelheiten der Informationsbeschaffung durch Riickbau und Analyse
wiederum kann und muss der Prozessgegner unter Vorlage entsprechender Proto-
kolle, Messergebnisse etc. vortragen. Nicht selten zeigt sich dabei, dass der Prozess-
gegner nur die Ermittlung bestimmter Angaben oder sonstiger Abmessungen belegen
kann, nicht aber die Erlangung der Gesamtheit aller fiir den Nachbau erforderlichen
Angaben* Im Ubrigen ist zu beachten, dass bestimmte Informationen durch den
Riickbau oder eine andere nachtrigliche Analyse nicht zu erlangen sind. So ist es nach
einer Verschweiflung von einzelnen Bauteilen in der Regel nicht mehr méglich, milli-
metergenaue Angaben zu den Abmessungen der Bauteile zu gewinnen. In dhnlicher
Weise ist die Informationsgewinnung (z.B. Gaschromatographie) auf die Ermittlung
der Inhaltsstoffe von Materialien beschrinkt. Nicht méglich ist es demgegeniiber, die
Temperatur eines Inhaltsstoffs zum Zeitpunkt seiner Verarbeitung nachtriglich zu
ermitteln. Auch in diesen Situationen ist also der Prozessanwalt gut beraten, tech-
nisch versierte Unterstiitzung hinzuzuziehen.

3. Beweismafs

Regelmiflig verweisen die Anspruchsteller in GeschGehG-Verfahren darauf, dass
nach der Rechtsprechung des BGH die Anforderungen an den Nachweis der un-
redlichen Erlangung von Geschiftsgeheimnissen nicht iiberspannt werden diirfen.
Diese Bewertung, die auf der Entscheidung »Industrieb6den«™ beruht, ist im Aus-
gangspunkt zwar zutreffend. Bei der Beurteilung ist allerdings zu beachten, dass
der zugrundeliegende Sachverhalt einige Besonderheiten aufwies: So war in einem
arbeitsgerichtlichen Verfahren rechtskriftig festgestellt, dass die auflerordentli-
che Kiindigung des Beklagten durch die Kligerin wegen des Verrats anderer Ge-
schiftsgeheimnisse berechtigt war. Ferner war der Beklagte unstreitig in Besitz einer
Skizze von Teilen der streitgegenstindlichen Anlage. In einer solchen Situation ist

71 Vgl. OLG Dusseldorf, 11.03.2021, 15 U 6/20, GRUR-RS 2021, 17483, Rn. 62 - CAD-
Konstruktionszeichnung. Erst recht ist es nicht méglich, weitgehend identische Konstruk-
tionszeichnungen durch einen Riickbau zu erklaren.

72 BGH, 21.12.1962, 1 ZR 47/61, GRUR 1963, 367, 369; ebenso BGH, 19.11.1982, I ZR
99/80, GRUR 1983, 179, 181 — Stapel-Automat.
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der Hinweis berechtigt, dass an den Nachweis einer unredlichen Erlangung keine
weiteren liberspannten Anforderungen zu stellen seien. Im Ubrigen bleibt es aber in
Geschiftsgeheimnisstreitsachen dabei, dass der Anspruchsteller die Voraussetzungen
der Anspriiche aus den §§ 6-8 darzulegen und zu beweisen hat. Eine Verurteilung
kommt nur dann in Betracht, wenn unter Beriicksichtigung simtlicher Indizien
und Ausfithrungen der Parteien keine verniinftigen Zweifel an der rechtswidrigen
Handlung verbleiben.

IV. Fazrr

Die spezielle Rechtsnatur des Geschiftsgeheimnisses als hidufig sehr wertvolles
Wirtschaftsgut ohne absoluten Schutz fithrt zu schwierigen Prozessen: Gerade wenn
es sich um Auseinandersetzungen handelt, die auch friithere Arbeitnehmer betreffen,
fithlt sich der »bestohlene« Geheimnisinhaber hintergangen und ist von Hinweisen
auf dic Gedichtnisleistung und weiteren Ausfliichten seines Prozessgegners frus-
triert. Zu beachten ist allerdings auch der umgekehrte Fall: Ebenfalls frustriert ist
der frithere Arbeitnehmer, der mit seinem Erfahrungswissen oder durch zulissigen
Nachbau ein eigenes Produkt entwickelt hat und dann als Wettbewerber auftritt,
wenn er von seinem — zumeist finanzstirkeren — fritheren Arbeitgeber mit Prozessen
iiberzogen wird, die mehr der Behinderung als der Anspruchsdurchsetzung dienen.

Insgesamt ist die beweisrechtliche Lage in GeschGehG-Verfahren ausgewogen.
Mogliche Beweisschwierigkeiten des Anspruchstellers lassen sich tiber die Regeln der
sekundiren Beweislast 18sen. Weitere Beweiserleichterungen bestehen nicht und sind
auch nicht erforderlich. Die Geheimhaltungsinteressen beider Parteien sind durch die
§§ 16-20 jedenfalls im Regelfall hinreichend geschiitzt.
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