Kap 2 Neue Sonderbestimmungen Hofmarcher

notwendig sein — sobald und solange die Schutzvoraussetzungen gem § 26b Abs 1 UWG
vorliegen, kann sich der Inhaber auf den Schutz vor rechtswidrigem Erwerb, rechtswidri-
ger Nutzung und rechtswidriger Offenlegung berufen; theoretisch ist die Schutzdauer
daher unbegrenzt.*** Auch eine temporire oder fallweise Versagung des Schutzes ist
denkbar, wenn in einem gewissen Zeitraum bzw in einem bestimmten Fall keine (aus-
reichenden) Schutzmafinahmen ergriffen wurden. Auch in diesem Zusammenhang ist zu
bedenken, dass es nicht primédr um die Informationen, sondern um den Schutz der Ver-
traulichkeit geht.

2.59 Verjihrung: Anspriiche aufgrund von Verletzungen verjahren gem § 26e Abs 4 UWG in
drei Jahren ab Kenntnis der Gesetzesverletzung und der Person des Rechtsverletzers,
lingstens aber nach sechs Jahren. Dazu im Detail unten Rz 2.182f.

D. Geschiitzter Personenkreis (Inhaber)
2.60 Aus den ErliutRV zu § 26b Abs 2:

Damit wird die Definition des ,,Inhabers eines Geschiftsgeheimnisses“ von der Richtlinie (EU)
2016/943 iibernommen. Es kommt auf die Verfiigungsgewalt (engl. ,,controlling“) an. Diese
kann etwa in Lizenzvertrigen ndher geregelt werden und dem Lizenznehmer ausdriicklich
uibertragen werden.

2.61 Allgemeines: Inhaber ist gem § 26b Abs 2 UWG jede (nicht jene!) natiirliche oder ju-
ristische Person, welche die rechtmiflige Verfiigungsgewalt (laut RL: Kontrolle) iiber
ein Geschiéftsgeheimnis besitzt. Gem § 26e Abs 1 UWG sind Inhaber aktivlegitimiert.

2.62 Keine Zuordnung durch das Gesetz: Das Gesetz bestimmt aber nicht, wem die recht-
maflige Verfiigungsgewalt iiber ein Geschiftsgeheimnis zusteht und bei wem der Schutz
entsteht. Die Zuordnung wird also nicht geregelt, sondern vielmehr vorausgesetzt.>*® Insb
im Verhiltnis Arbeitgeber/Arbeitnehmer sowie im Rahmen von Kooperationen (etwa
Joint Ventures) kann sich die Frage nach der Zuordnung neu entstehender oder einge-
brachter Informationen stellen.*’

2.63 Regelung der Aktivlegitimation: Tatsichlich bezweckt das Konzept des Inhabers mE
keine - und schon gar keine ausschliefSliche - Zuordnung. Vielmehr bezeichnet der Be-
griff ,,Inhaber® jene Personen, die sich gegen ein Handlungsunrecht zur Wehr setzen und
ihren ,,geschiitzten Bereich verteidigen diirfen, weil sie tiber die Information rechtmi-
Rig verfiigen.”>> Damit wird der vom Gesetz geschiitzte und aktivlegitimierte Personen-
kreis abgesteckt. Ausschlaggebend scheint — um in der vertrauten Terminologie des
ABGB zu sprechen - in diesem Zusammenhang eher, wer (rechtmifliger) ,,Besitzer”

329 Auch diesbeziiglich darf nicht tibersehen werden, dass es letztendlich nicht um den Schutz der
Information selbst, sondern um die unrechtméafiige Kenntniserlangung bzw Verwertung geht.

330 Vgl Klein/Wegener, GRUR-Prax 2017, 394 (395).

331 Vgl Klein/Wegener, GRUR-Prax 2017, 394 (394).

332 Vgl auch die Stellungnahme MPI, Rz 13; aA McGuire, WRP 2019, 679 (683), die in diesem
Zusammenhang allerdings eher mit rechtspolitischen Wiinschen argumentiert (unattraktiv,
Gefahr des Kontrollverlusts etc).
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und nicht wer ,Eigentiimer® oder origindr Berechtigter ist. Dafiir spricht auch die eng-
lische Sprachfassung der RL: Dort ist nicht etwa vom ,,owner®, sondern ,,blof3* vom
»trade secret holder” die Rede. Aktivlegitimiert ist demnach jeder ,holder“. Es verwun-
dert somit auch nicht, dass nach der Definition durchaus mehrere Personen Inhaber
sein konnen (,,jede® nicht ,,jene“ Person).

Dieses Konzept ist konsequent, weil die RL keine Exklusivrechte schafft, die einer Person
zugeordnet werden miissten.”> Vielmehr geht es um den Schutz der Vertraulichkeit,
der all jenen Personen zukommen soll, die die Information rechtmiflig innehaben. Da-
raus ergibt sich ein indirekter Schutz vermogenswerter Informationen. Ungeachtet des-
sen sind jene, die ihr Recht von einem anderen ableiten (etwa Lizenznehmer) nicht auto-
matsch aktivlegitimiert — s dazu unten Rz 2.73ff.

1. Verfigungsgewalt bzw Kontrolle

Zugriffsmoglichkeit: Der Begriff ,,Verfiigungsgewalt wird im Gsterr Recht zwar mitun- 2.64
ter verwendet, soweit ersichtlich aber nicht definiert. Hinzu kommt, dass die RL nicht auf

die Verfiigungsgewalt, sondern eigentlich auf die ,,rechtmiflige Kontrolle“ (,,lawfully con-
trolling®) abstellt. Unter Kontrolle wird eine Information dann sein, wenn dariiber fak-

tisch bzw rechtlich verfiigt werden kann (zB weil ein Anspruch auf Herausgabe/Auskunft
besteht). Es ist davon auszugehen, dass Kontrolle (Verfiigungsmacht) somit zunéchst

blof3 die tatsichliche Zugriffsmoglichkeit meint.***

Dieses Verstindnis wird dadurch gestiitzt, dass die ErlautRV auch iZm § 26g Abs 5
UWG von Verfiigungsgewalt sprechen und - was die Moglichkeit der Beseitigung betrifft
—auf § 15 UWG verweisen. In § 15 UWG wird die Wendung ,,soweit ihm die Verfiigung
hieriiber zusteht® weit ausgelegt, und der Beseitigungsanspruch auch dann bejaht, wenn
der Verpflichtete einen vertraglichen oder gesetzlichen Riickgabeanspruch hat und eine
Riickgabe tatsichlich méglich ist.”*’

2. RechtmaBigkeit

Rechtliches Diirfen: Ferner ist zu fragen, ob die Zugriffsmoglichkeit rechtméflig besteht 2.65
und genutzt werden darf.”*® Es geht also nicht nur um das Kénnen, sondern auch um das
Diirfen. Die Rechtméfigkeit ergibt sich mE aus einem rechtmifligen Erwerb, sei es auf-
grund eines Vertrags, aufgrund unabhingiger Entdeckung/Schopfung, Reverse Enginee-

ring oder einer anderen der in § 26d UWG angesprochenen Erwerbsarten.”””

Auch vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass gleichzeitig mehrere Personen rechtmiflige
Verfiigungsgewalt iiber ein und dieselbe Information haben konnen.**®

333 Vgl auch die Stellungnahme MPI, Rz 13.

334 Vgl Klein/Wegener, GRUR-Prax 2017, 394 (395) mwN.

335 Kodek/Leupold in Wiebe/Kodek, UWG® § 15 UWG Rz 76 (Stand 1. 12. 2016, rdb.at) mwN.

336 Vgl etwa die Erwdgungen des OGH zum redlichen und unredlichen Besitz in Punkt 6.1 seiner
E zu OGH 4 Ob 78/17z, Geheimhaltungsverpflichtung, ecolex 2017, 1091 (Hofmarcher).

337 Vgl auch Kohler in Kohler/Bornkamm/Feddersen, UWG?Y Vor §§ 17-19 Rz 18, der meint dass
die rechtmiflige Kontrolle jenem zusteht, der das Geschiftsgeheimnis selbst geschaffen hat
oder von einem Dritten rechtméflig erworben hat.

338 Vgl auch Kohler in Kohler/Bornkamm/Feddersen, UWG?Y Vor §§ 17-19 Rz 22.
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Dass jemand Inhaber bzw ,,Besitzer” iSd RL ist, bedeutet andererseits aber nicht zwangs-
ldufig, dass er keine Geschiftsgeheimnisverletzung begehen kann (weil es eben nicht um
ausschliefliche Zuordnung geht).”*

Die Rechtmifligkeit kann sich also aus einem originidren oder derivativen Erwerb der
Information ergeben. Sind mehrere natiirliche oder juristische Personen an der Schaffung
einer Information beteiligt, sollte die Zuordnung/Berechtigung vertraglich geregelt wer-
den.

3. Umfang der rechtmal3igen Verfligungsgewalt
(Aktivlegitimation bei abgeleiteten Rechten)

2.66 Beschrinkte und unbeschrinkte Verfiigungsgewalt: Fraglich ist auch, wie weit die Ver-
fiigungsgewalt reichen muss, um eine Person als aktivlegitimierten Inhaber zu qualifizie-
ren - so haben im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse etwa auch Lizenznehmer, Arbeit-
nehmer oder Forschungspartner rechtmafig Verfiigungsgewalt bzw Kontrolle. Um in der
Terminologie des ABGB zu sprechen: sie sind ,,Besitzer mit beschrinktem Nutzungs-
recht, aber keine Eigentiimer. So sind bspw Lizenznehmer idR nicht berechtigt, mit dem
Geschiftsgeheimnis nach Belieben zu verfahren und es etwa offenzulegen.

Der Referentenentwurf>* fiir das dGeschGehG hatte vorgesehen, den Inhaberbegriff ein-
zuschranken und den Inhaber als jene Person zu definieren, die das Geschiftsgeheimnis
rechtmdpig erlangt hat und das Geschiiftsgeheimnis nutzen und offenlegen darf>*' Das
Max-Planck-Institut und die GRUR hatten diese Einschrankung im Vergleich zur RL
kritisiert, weil sie zB einen Lizenznehmer ausschlieflen kénnte und dies von der RL nicht
intendiert sei.>** Im dGeschGehG wurde sodann die Definition laut RL vorgesehen. In
der Begriindung®®’ zum dGeschGehG heif3t es zu dieser Bestimmung: ,,Inhaber ist jede
natiirliche oder juristische Person, die die rechtmdfSige Kontrolle iiber ein Geschiiftsgeheim-
nis besitzt. Hierunter konnen auch Lizenzinhaber fallen.***

2.67 Aktivlegitimation bei abgeleitetem Recht: Wie bereits angemerkt, bezeichnet Inhaber
nach dem Konzept der RL jene Personen, die sich gegen ein Handlungsunrecht zur Wehr
setzen und ihren ,,geschiitzten Bereich® verteidigen diirfen, weil sie {iber die Information
rechtmifig verfiigen.”** Das trifft mE auch auf einen Lizenznehmer zu.>*® Entgegen den
Ausfiihrungen in den ErlautRV wiren Lizenznehmer und sonstige Personen, die recht-

339 Vgl auch die Stellungnahme MPI, Rz 13.

340 RefE dGeschGehG, https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/
RefE_GeschGehG.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (abgerufen am 10. 10. 2019).

341 RefE dGeschGehG, Seite 22.

342 Vgl die Stellungnahme MPI, Rz 13; Stellungnahme GRUR, Seite 4.

343 RegE dGeschGehG, https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/
RegE_GeschGehG.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (abgerufen am 10. 10. 2019).

344 RegE dGeschGehG, Seite 23.

345 Vgl auch die Stellungnahme MPI, Rz 13; aA McGuire, WRP 2019, 679 (683), die in diesem
Zusammenhang allerdings eher mit rechtspolitischen Wiinschen argumentiert (unattraktiv,
Gefahr des Kontrollverlusts etc).

346 Auch im RegE dGeschGehG heifit es auf Seite 23 zu § 2 Nr 2: ,,Inhaber ist jede natiirliche oder
juristische Person, die die rechtmdfSige Kontrolle iiber ein Geschdftsgeheimnis besitzt. Hierunter
konnen auch Lizenzinhaber fallen.“
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maflig iiber die Information verfiigen, nach diesem Verstindnis daher nicht nur aktiv-
legitimiert, wenn ihnen ,ein ausschliefSliches Gebrauchsrecht mit Wirkung gegen Dritte
iibertragen“ wurde.”*” Ungeachtet dessen wird im Fall eines ,abgeleiteten Rechts* (etwa
eines Lizenznehmers) die Klagsbefugnis vertraglich zu regeln sein, weil der Lizenzgeber
den Umfang der erlaubten Nutzung bestimmt und das Geschiftsgeheimnis regelmaflig
auch bei der gerichtlichen Durchsetzung benutzt/offengelegt — und mitunter auch ge-
fahrdet - wird; der Lizenznehmer miisste also ggf eine Moglichkeit suchen, den Eingriff
in seine Sphére zu verfolgen, ohne das fiir ihn nur beschriankt verfiigbare Geschiftsge-
heimnis zu benutzten.

Bei einem abgeleiteten Recht richtet sich die Aktivlegitimation daher nach dem verein-
barten Umfang des Nutzungsrechts.

4. Einschrankung auf ,Unternehmer”?

Geschiftsbezug: So wie sich die Frage nach dem notwendigen ,,GeschiftsbezugiZm den 2.68
vom Schutz erfassten Informationen stellt,**® stellt sich in weiterer Folge auch die Frage,

ob nur jene Personen aktivlegitimierte Inhaber sind, die die Information ,,im Rahmen

ihres Geschiftes“ erworben haben und benutzten. Das ist - wenn man den Schutzbereich

wie hier vertreten auf geschiftliche Informationen beschrinkt - mE zu bejahen.*** An-
dererseits ist mE aber nicht auf eine bestimmte ,,Qualitit“ der Unternehmereigenschaft
abzustellen. Diejenigen, die ein kommerzielles Interesse an einer Information haben, weil

sie zu ihrem ,,Geschift® gehort, sollen aktivlegitimiert sein.

5. Zuordnung zum Dienstgeber

Allgemeines: Nach dem oben Gesagten ergibt sich die rechtmaflige Verfiigungsgewalt 2.69
aus einem origindren oder derivativen rechtmifligen Erwerb des Geschiftsgeheimnisses.

Insb im Verhiltnis Dienstgeber/Dienstnehmer stellt sich die Frage, ob das Recht beim
Dienstgeber entsteht oder ob es einer Rechteinriumung/Ubertragung bedarf.>*°

Immaterialgiiterrechte: Im Bereich der klassischen Immaterialgiiterrechte gibt es unter- 2.70
schiedliche Zuordnungsregelungen:

o Erfindungen iSd PatG: § 6 PatG bestimmt, dass Dienstnehmer auch fiir die von ihnen
wihrend des Bestands des Dienstverhéltnisses gemachten Erfindungen den Anspruch
auf die Erteilung des Patents haben, wenn nicht durch Vertrag (§ 7 Abs 1 PatG) oder
aufgrund des § 7 Abs 2 PatG (6ffentlich-rechtliche Dienstverhéltnisse) etwas anderes
bestimmt ist. Diensterfindung gehdren also nicht automatisch dem Dienstgeber, son-
dern miissen iibertragen werden.

Auf zukiinftige Diensterfindungen hat der Dienstgeber Anspruch, wenn eine schrift-
liche Vereinbarung existiert (etwa im Arbeits- oder Kollektivvertrag) oder wenn es sich

347 ErlautRV, Seite 5, zu § 26e Abs 1.

348 Siehe oben Rz 2.55.

349 AA aber ohne nihere Begriindung offenbar Kéhler in Kéhler/Bornkamm/Feddersen, UWG”
Vor §§ 17-19 Rz 18 (,Inhaber muss nicht notwendig ein Unternehmer sein“), wobei Kohler
in Rz 16 selbst davon ausgeht, dass die Information zumindest mittelbar einen Unternehmens-
bezug aufweisen muss, um geschiitzt zu sein.

350 Vgl Klein/Wegener, GRUR-Prax 2017, 394 (394).
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um ein offentlich-rechtliches Dienstverhiltnis handelt. Die Erfindung ist in diesen Fal-
len vom Dienstnehmer zu melden und der Dienstgeber hat binnen vier Monaten (bzw
innerhalb einer allenfalls kiirzeren vertraglichen oder kollektivvertraglichen Frist) zu
entscheiden, ob er diese aufgreift (§ 12 Abs 1 PatG).

Diensterfindungen sind gem § 7 Abs 3 PatG Erfindungen eines Dienstnehmers, wenn
sie ihrem Gegenstande nach in das Arbeitsgebiet des Unternehmens, in dem der
Dienstnehmer titig ist, fillt und wenn (a) entweder die Tiétigkeit, die zu der Erfindung
gefithrt hat, zu den dienstlichen Obliegenheiten des Dienstnehmers gehort oder (b)
wenn der Dienstnehmer die Anregung zu der Erfindung durch seine Tatigkeit in
dem Unternehmen erhalten hat oder (c) das Zustandekommen der Erfindung durch
die Beniitzung der Erfahrungen oder der Hilfsmittel des Unternehmers wesentlich er-
leichtert worden ist.

Sofern es sich nicht um einen angestellten Erfinder handelt (§ 8 Abs 2 PatG), gebiihrt
dem Dienstnehmer fiir die Uberlassung einer von ihm gemachten Erfindung an den
Dienstgeber sowie fiir die Einrdumung eines Beniitzungsrechts hinsichtlich einer sol-
chen Erfindung eine angemessene besondere Vergiitung (die zusétzlich zum Gehalt zu
zahlen ist und sich nach dem Wert der Erfindung fiir das Unternehmen richtet).

« Gebrauchsmuster: Gem § 7 Abs 2 GMG gelten die Bestimmungen zu Diensterfindun-
gen nach dem PatG (§$ 6-17 und 19 PatG) sinngemifs.

o Geschmacksmuster (Designs): Fillt das Muster eines Arbeitnehmers in das Arbeits-
gebiet des Unternehmens, in dem dieser tatig ist, und hat die Tatigkeit, die zu dem
Muster gefiihrt hat, zu den dienstlichen Obliegenheiten des Arbeitnehmers gehort oder
ist das Muster auflerhalb eines Arbeitsverhéltnisses im Auftrag geschaffen worden, so
steht der Anspruch auf Musterschutz, wenn nichts anderes vereinbart worden ist, dem
Arbeitgeber bzw dem Auftraggeber oder seinem Rechtsnachfolger zu (§7 Abs 2
MuSchG).

o Marken: Das MSchG enthilt keine Regelungen, wer Anspruch auf eine Marke hat und
auch keine besonderen Zuordnungsbestimmungen. Kreieren Dienstnehmer (etwa in
der Marketingabteilung) eine Marke, so handelt es sich um eine ,,gew6hnliche Arbeits-
leistung®, die idR dem Dienstgeber zustehen wird. Allenfalls kann die Arbeitsleistung
(Worter oder bildliche Darstellungen) urheberrechtlich geschiitzt sein (zum Urheber-
recht s sogleich). Die Marke entsteht erst mit Registrierung. Registriert ein Dienstneh-
mer eine Marke zu Unrecht im eigenen Namen, kann der Dienstgeber die Loschung
und, sofern die Voraussetzungen einer , Agentenmarke“ vorliegen, auch die Ubertra-
gung begehren.

o Software: Wird ein Computerprogramm von einem Dienstnehmer in Erfiilllung seiner
dienstlichen Obliegenheiten geschaffen, so steht dem Dienstgeber hieran gem § 40b
UrhG ein unbeschrianktes Werknutzungsrecht zu, wenn er mit dem Urheber nichts
anderes vereinbart hat. Das ,wirtschaftliche Eigentum® an in Erfiillung dienstlicher
Obliegenheiten geschaffenen Computerprogrammen wird also im Rahmen einer Ver-
mutungsregelung dem Dienstgeber zugeordnet.

» Datenbanken: Sofern es sich um urheberrechtlich geschiitzte Datenbankwerke han-
delt, gelten die Vorschriften fiir Software entsprechend (§ 40f Abs 3 UrhG). Das
Recht an sonstigen geschiitzten Datenbanken (§ 76c ff UrhG) steht dem Hersteller
(derjenige, der die Investitionen fiir die Beschaffung, Uberpriifung oder Darstellung
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ihres Inhalts vorgenommen hat) zu - auch das wird in aller Regel der Dienstgeber
sein.

o Urheberrechte an sonstigen Werken: Gem § 14 Abs 1 UrhG kommen die Verwer-
tungsrechte dem Urheber zu. Abgesehen vom Recht an Software, Datenbanken, ge-
werbsmiflig hergestellten Filmwerken (§ 38 UrhG) und einigen verwandten Schutz-
rechten enthiélt das UrhG keine Zuordnungsvorschriften, sodass die Rechte an Werken
iSd UrhG grds beim Dienstnehmer liegen. Ein origindrer Erwerb des Dienstgebers
scheidet somit aus (kein ,,work made for hire“).**" Allerdings geht der OGH in stRsp
auch beim Fehlen einer expliziten (arbeits-)vertraglichen Grundlage von einer schliis-
sigen Rechteeinrdumung aus, wenn das Werk in Erfillung der dienstvertraglichen
Pflicht geschaffen wurde.’”” Der Umfang der Rechteeinriumung kann allerdings un-
klar sein. Wird ein Werk im Auftrag eines anderen geschaffen, so geht der OGH in
stRsp davon aus, dass damit jedenfalls schliissig das Recht eingerdaumt wird, das Werk
zu dem Zweck zu verwenden, zu dem es in Auftrag gegeben wurde. Ist der Auftrag fiir
den Auftraggeber nur sinnvoll, wenn er allein berechtigt ist, das Arbeitsergebnis zu
verwenden, dann schlief3t der zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zustande ge-
kommene Vertrag die Einrdumung eines Werknutzungsrechts mit ein (,,Zweckiiber-
tragungstheorie®).>>

« Halbleiterschutz: Ist die Topographie im Rahmen eines Dienstverhiltnisses oder sonst
im Auftrag eines anderen geschaffen worden, so steht der Anspruch auf Halbleiter-
schutz, wenn nichts anderes vereinbart wurde, gem § 3 Abs 2 HISchG dem Dienstgeber
oder dem Auftraggeber zu.

Zuordnung von Geschiftsgeheimnissen: Was den Geschiftsgeheimnisschutz betriftt, ist  2.71
zunéchst zu beachten, dass es sich nicht um ein klassisches Immaterialgiiterrecht handelt;

im Kern geht es nicht um den Schutz der Information selbst, sondern um den Schutz der
Vertraulichkeit.* Ungeachtet dessen hat der Gesetzgeber einen schutzrechtsartigen An-

satz gewdhlt und ua auch den Inhaber definiert.

Schafft ein Dienstnehmer im Rahmen seiner dienstlichen Obliegenheiten neues Wissen,
dann verfiigt dariiber faktisch zunéchst der Dienstnehmer. Fraglich konnte daher sein, ob
der Dienstgeber entsprechend Kenntnis von diesen Informationen erlangen muss, um
(ebenfalls) Verfiigungsgewalt zu haben oder ob ihm die Kenntnis seiner Dienstnehmer
zugerechnet wird. Aus den allgemeinen arbeitsvertraglichen Regelungen und der Treue-
pflicht wird jedenfalls auch eine Auskunftspflicht des Dienstnehmers folgen (soweit es
sich um dienstliche Belange handelt). ME hat der Dienstgeber daher iiber seine Dienst-
nehmer (jederzeit) Zugriff und damit Verfiigungsgewalt. Dass es nicht auf die person-
liche Kenntnis ankommt, ergibt sich schon daraus, dass auch juristische Personen Inha-
ber eines Geschiftsgeheimnisses sein konnen.

Sofern der Erkenntnisgewinn nicht auf rechtswidrigen Handlungen beruht, verfiigen der
Dienstnehmer und (iiber diesen) der Dienstgeber auch rechtmiig tiber die Information.

351 Vgl OGH RIS-Justiz RS0076658.

352 Vgl etwa OGH 4 Ob 248/07k, Internetportal V, ecolex 2008/316 (Horak).
353 OGH RIS-Justiz RS0077654.

354 Siehe dazu Rz 1.51.
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Ein Melde- und Aufgriffssystem wie im Diensterfindungsrecht wire angesichts des brei-
ten Schutzkonzepts demgegeniiber kaum praktikabel. SchlieSlich entstehen tiglich neue
Informationen, die nicht allgemein bekannt bzw ohne weiteres zuganglich sind, die einen
Wert haben und geheim gehalten werden - egal ob in der Marketing-, Finance- oder
Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Die Dienstnehmer kénnen naturgemaf nicht
jede solche Information als Geschiftsgeheimnis ,,melden®.

Kann nun vor diesem Hintergrund auch der Dienstnehmer als Inhaber des (von ihm
entdeckten) Geschiftsgeheimnisses betrachtet werden? Dagegen sprechen zwei Erwagun-
gen: Zundchst geht es beim Geschiftsgeheimnisschutz traditionell und wohl auch nach
der RL um den Schutz unternehmensbezogener Informationen und um die Schaffung
eines geschiitzten Raums fiir Unternehmen. Ferner entsteht der Schutz erst mit entspre-
chenden Geheimhaltungsmafinahmen, die regelmiflig vom Dienstgeber getroffen bzw
organisiert werden.>>

Letztendlich macht es aber kaum einen Unterschied, ob man auch den Dienstnehmer als
Inhaber ansieht. Regelmaflig wird das Verfiigungsrecht des Dienstnehmers namlich
durch arbeitsvertragliche Regelungen und die Treuepflicht dermaflen eingeschrankt
sein, dass nur die Verwendung im Rahmen der dienstlichen Obliegenheiten als recht-
miflige Nutzung bleibt. Der Dienstnehmer wird das Geheimnis nicht offenlegen, ver-
duflern oder im eigenen Namen durchsetzen diirfen. Ahnlich wie das Recht eines Lizenz-
nehmers oder das Recht eines Auftragsentwicklers ist daher auch das Recht des Dienst-
nehmers (vertraglich) eingeschriankt. Insofern macht es keinen Unterschied, ob der
Dienstnehmer selbst zum Informationsgewinn beigetragen hat oder ob ihm Informatio-
nen anvertraut werden — er verfiigt jeweils rechtmaf3ig iiber die Information, darf sie aber
nur vereinbarungsgeméf} nutzen.

2.72 Arbeitsvertrag: Ungeachtet der hier vertretenen automatischen Zuordnung von Ge-
schiftsgeheimnissen zum Dienstgeber, sollte diese Zuordnung”® auch im Arbeitsvertrag
klargestellt werden.

6. Exkurs: Ubertragung, Lizenzierung, Zwangsvollstreckung und
Verpfandung

2.73 Mittelbarer Schutz einer vermégenswerten Information: Wie bisher schafft der Ge-
schiftsgeheimnisschutz kein ausschliefliches Recht an der Information selbst.”>” Erfasst
werden im Wesentlichen zwei Arten geheimer und aus kommerzieller Sicht relevanter
Informationen: Informationen mit Handelswert und Informationen mit Schadenspoten-
zial.**® Insb im Hinblick auf erstere stellt sich die Frage der Zuordnung, Verkehrsfihig-
keit und Belastbarkeit. Der Geschaftsgeheimnisschutz schafft eine ,,Durchsetzungsmog-
lichkeit®, die nicht nur inter partes, sondern gegentiber jedermann wirkt. Beim derivati-
ven Erwerb besteht auch gegentiber einem Vormann nicht blof8 ein vertraglicher Schutz -
der Ubertragende verfiigt einerseits selbst nicht mehr tiber die rechtmaflige Verfiigungs-

355 Vgl auch Wunner, WRP 2019, 710 (716) mwN.

356 Zum selben Ergebnis gelangt auch Wunner in WRP 2019, 710 (716) mwN.

357 Siehe insb Rz 1.51.

358 Ob die RL auch zweitere erfasst und schiitzt ist umstritten — vgl dazu ua Rz 1.10.

76 Hofmarcher, Geschaftsgeheimnis

9783214155377

Das Geschéaftsgeheimnis
Dominik Hofmarcher Jetzt bestellen
MANZ Verlag Wien



https://shop.manz.at/shop/products/9783214155377

Hofmarcher I. Neue materielle Bestimmungen

gewalt und ist daher nicht mehr geschiitzt bzw aktivlegitimiert und andererseits wiirde
eine weitere Nutzung gegen § 26¢ Abs 2 Z 2 UWG verstoflen. Der Schutz der Informa-
tion ergibt sich also mittelbar durch den gegen jedermann wirkenden Schutz der Ver-
traulichkeit.””

Ubertragbarkeit und Lizenzierbarkeit: Nach hM waren Geschiftsgeheimnisse schon 2.74
nach der alten Rechtslage iibertragbar und lizenzierbar.”®® Das ergibt sich zwar auch nach
der neuen Rechtslage nach wie vor nicht explizit, aber doch implizit aus dem Gesetz.>®'
So ist etwa in Art4 Abs 2 GeschiftsgeheimnisRL vom Erwerb ohne Zustimmung die
Rede; das UWG spricht in § 26d Abs 1 einen Erwerb mit Zustimmung an. Ferner regeln
Art 14 Abs 2 GeschiftsgeheimnisRL bzw § 26e Abs 2 UWG die Moglichkeit der Scha-
densberechnung im Wege der Lizenzanalogie’®® und Art 13 Abs 3 der RL bestimmt
iZm Ausgleichszahlungen gem § 26e Abs 3 UWG, dass diese ,,nicht die Hohe der Lizenz-
gebiihren iibersteigen darf, ,,die zu zahlen gewesen wdiren, wenn die betreffende Person um
die Genehmigung ersucht hdtte, das in Frage stehende Geschiftsgeheimnis fiir den Zeit-
raum zu nutzen, fiir den die Nutzung des Geschdftsgeheimnisses hdtte untersagt werden
konnen.“ Ferner wird in den ErldutRV darauf hingewiesen, dass die Verfiigungsgewalt in
Lizenzvertragen néiher geregelt werden konne. Konkret heif3t es: ,,Es kommt auf die Ver-
fiigungsgewalt (engl. ,controlling®) an. Diese kann etwa in Lizenzvertrigen niher geregelt
werden und dem Lizenznehmer ausdriicklich iibertragen werden.“>®> Und weiter: ,, Aktiv-
legitimiert ist somit der in § 26b Abs. 2 definierte Inhaber eines Geschdftsgeheimnisses, also
auch der Lizenznehmer, wenn ihm im Lizenzvertrag ein ausschliefSliches Gebrauchsrecht
mit Wirkung gegen Dritte iibertragen worden ist.“ Die ErlautRV betonen auflerdem, dass
das Interesse am Geschéftsgeheimnis durch das Recht auf Eigentum grundrechtlich ge-
schiitzt sei.”**

Kaufvertrige: Im Fall eines Verkaufs ist der Verkéufer verpflichtet, dem Kaufer das Ge- 2.75
schiftsgeheimnis zu ibertragen und mitzuteilen; allenfalls ist auch eine entsprechende
Dokumentation zu tibergeben. Hinzu kommt die (Neben-)Pflicht, den Kiufer — soweit
erforderlich — mit der Nutzung des Geheimnisses vertraut zu machen und sich selbst
kiinftig der weiteren Nutzung zu enthalten.’®> Damit geht die rechtmiflige Verfiigungs-

359 Hofmarcher, ipCompetence Vol. 21 (2019) 10.

360 Vgl fiir Osterreich schon Honsell in Ruppe, Geheimnisschutz 45 (51) mwN; und zur alten
Rechtslage in Deutschland (die im Wesentlichen der sterr entsprach) Kohler in Kéhler/Born-
kamm/Feddersen, UWG” Vor §§ 17-19 Rz 3f.

361 So auch Kohler in Kohler/Bornkamm/Feddersen, UWG” Vor §§ 17-19 Rz 20: , Die Richtlinie
regelt die Ubertragung zwar nicht unmittelbar, setzt ihre Zulissigkeit aber voraus.*

362 Dazu heif3t es in ErwGr 7 GeschiftsgeheimnisRL: ,,Dariiber hinaus tragen die anwendbaren
nationalen Vorschriften zur Schadensersatzberechnung nicht immer dem immateriellen Charak-
ter von Geschiiftsgeheimnissen Rechnung, was es schwierig macht, den tatsichlich entgangenen
Gewinn oder die unlautere Bereicherung des Rechtsverletzers zu belegen, wenn kein Marktwert
fiir die fraglichen Informationen bestimmt werden kann. Nur wenige Mitgliedstaaten gestatten
die Anwendung abstrakter Regeln zur Schadensberechnung auf der Grundlage einer angemesse-
nen Lizenzgebiihr, die im Falle einer Lizenzerteilung fiir die Nutzung des Geschiiftsgeheimnisses
zu entrichten gewesen wire.“

363 ErlautRV, Seite 3, zu § 26b Abs 1.

364 ErldutRV, Seite 5, zu § 26e Abs 1.

365 Kohler in Kéhler/Bornkamm/Feddersen, UWGY Vor §§ 17-19 Rz 3.
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gewalt auf den Kaufer iiber - jede weitere unautorisierte Nutzung oder Offenlegung
durch den Verkiufer greift in das Recht des neuen Inhabers ein (ist also gem § 26¢ Abs 2
72 UWG rechtswidrig).**® Ob ein erneuter Erwerb durch den Verkiufer rechtskonform
ist, bestimmt sich nach den allgemeinen Bestimmungen (§ 26c¢ Abs 1 und § 26d UWG)
sowie nach der vertraglichen Vereinbarung.

2.76 Lizenzvertrige: Lizenzvertrage konnen exklusiv (mit dinglicher Wirkung) oder nicht ex-
klusiv ausgestaltet sein.”®” Auch zeitlich (befristet oder unbefristet), 6rtlich (umfasste Ter-
ritorien) und inhaltlich (erlaubte Handlungen) sind sie frei gestaltbar. Wesentlich ist, dass
der Lizenznehmer zur Geheimhaltung und zum umfassenden Schutz des Geschaftsge-
heimnisses verpflichtet wird, damit der Schutz nicht verlorengeht. Auch im Fall der Li-
zenzierung muss dem Lizenznehmer das Geheimnis naturgeméf3 mitgeteilt werden; al-
lenfalls ist eine entsprechende Dokumentation zu {ibergeben. Die Befugnisse des Lizenz-
nehmers ergeben sich aus dem Vertrag. Jede Uberschreitung der Befugnisse greift in das
Recht des Lizenzgebers ein (ist also gem § 26¢ Abs 2 Z 2 UWG rechtswidrig). Inwiefern
der Lizenznehmer die Information parallel auf andere Weise erwerben darf, ergibt sich
aus den allgemeinen Bestimmungen (§$ 26c Abs 1 bzw 26d UWG) sowie aus der ver-
traglichen Vereinbarung. Aus dem Lizenzvertrag konnen sich freilich auch Beschrankun-
gen des Lizenzgebers ergeben (insb im Fall exklusiver Lizenzen).

2.77 Zwangsvollstreckung und Insolvenz: Geschiftsgeheimnisse sind Vermégenswerte, die
der Zwangsvollstreckung unterliegen und die zur Insolvenzmasse gehoren.**® Lokalisiert
ist das (immaterielle) Vermégen idR am Unternehmenssitz.

2.78 Verpfindung: Gem § 448 ABGB kann als Pfand jede Sache dienen, ,die im Verkehre
steht®. Mit Rucksicht auf die Sicherungsfunktion des Pfandrechts ist tiberdies nach hM
wenn schon nicht Verduflerlichkeit, so doch Verwertbarkeit (Befriedigungstauglichkeit)
der Pfandsache iS ihrer Ubertragbarkeit oder Nutzbarkeit, zB auch iW der Zwangsver-
waltung oder -verpachtung, erforderlich.>®® Auch Forderungen und Immaterialgiiter-
rechte sind verpfindbar, ebenso Werknutzungsrechte.””® Grds spricht vor diesem Hinter-
grund nichts gegen eine Verpfindung von Geschiftsgeheimnissen. Praktische Schwierig-
keiten ergeben sich aber regelméafiig hinsichtlich des erforderlichen Modus. Nach § 452
ABGB ist die Bestellung eines Pfandrechts an beweglichen Sachen, welche keine korper-
liche Ubergabe von Hand zu Hand zulassen, durch solche Zeichen moglich, , woraus
jedermann die Verpfindung leicht erfahren kann“. Wahrend es in Bezug auf verbriefte

366 Ahnlich auch Kéhler in Kohler/Bornkamm/Feddersen, UWG* Vor §§ 17-19 Rz 20.

367 Kéhler in Kéhler/Bornkamm/Feddersen, UWG” Vor §§ 17-19 Rz 4; in den ErliutRYV, Seite 3,
zu § 26b Abs 2 heifdt es dazu: ,Es kommt auf die Verfiigungsgewalt (engl. ,controlling®) an.
Diese kann etwa in Lizenzvertrigen niher geregelt werden und dem Lizenznehmer ausdriicklich
iibertragen werden. (...) Aktivlegitimiert ist somit der in § 26b Abs. 2 definierte Inhaber eines
Geschiftsgeheimnisses, also auch der Lizenznehmer, wenn ihm im Lizenzvertrag ein ausschliefSli-
ches Gebrauchsrecht mit Wirkung gegen Dritte iibertragen worden ist.

368 Honsell in Ruppe, Geheimnisschutz 45 (51) mwN; Kéhler in Kohler/Bornkamm/Feddersen,
UWG” Vor §§ 17-19 Rz 5.

369 Hofmann in Rummel, ABGB’ § 452 ABGB Rz 8 mwN (Stand 1. 1. 2000, rdb.at).

370 Oberhammer/Domej in Kletecka/Schauer, ABGB-ON'” § 448 Rz 13 mwN (Stand 1. 5. 2017,
rdb.at); Biichele in Kucsko/Handig, urheber.recht® § 24 Rz 11 (Stand 1. 4. 2017, rdb.at).
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und ordnungsgemif} in kaufménnischen Biichern eingetragene Rechte anerkannte ,er-
kennbare Zeichen® gibt’”!, lasst sich fiir interessierte Dritte nur schwer erkennbar ma-
chen, dass ein bestimmtes Geschaftsgeheimnis verpfandet ist. Da der Schutzgegenstand
der Natur der Sache nach geheim gehalten wird, ist die Verpfaindung durch Zeichen noch
schwieriger als bei sonstigen nicht registrierten (Immaterialgiiter-)Rechten bzw dingli-
chen Nutzungsrechten (wie etwa urheberrechtlichen Verwertungsrechten).

E. Rechtswidrige Handlungen (AusschlieBungsrecht)
Aus den ErliutRV zu § 26c¢: 2.79

§ 26¢ fasst die in Art. 4 Abs. 2 bis 5 der Richtlinie (EU) 2016/943 geregelten Fille des rechts-
widrigen Erwerbs, der rechtswidrigen Nutzung und rechtswidrigen Offenlegung von Geschafts-
geheimnissen zusammen, wobei jedoch das Element der Zustimmung als Thema der rechtmai-
figen Nutzung in § 26d Abs. 1 aufgenommen wird.

Dem Rechtsunterworfenen wird damit dargelegt, welche Vorgangsweisen grundsitzlich rechts-
widrig sind.

Allgemeines: Die §§ 26d und 26e UWG iibernehmen die Art 3, 4 und 5 der RL fast 2.80
wortgetreu, wobei im UWG anders als in der RL zunichst die rechtswidrigen und erst
im Anschluss die rechtméafligen Handlungen zu finden sind. Unterschieden werden

o der rechtswidrige Erwerb (§ 26¢c Abs 1 UWG) und

o die rechtswidrige Nutzung oder Offenlegung (§ 26¢c Abs 2 UWG).

o §26c Abs 3 UWG betrifft Handlungen von Personen, die zum Zeitpunkt der jeweili-
gen Handlung wussten oder unter den gegebenen Umstianden hitten wissen miissen,
dass ihnen das Geschiftsgeheimnis unmittelbar oder mittelbar {iber eine andere Per-
son, die dieses rechtswidrig genutzt oder offengelegt hat, bekannt geworden ist (unbe-
rechtigter Vormann).

o Ferner verbietet das Gesetz bei Kenntnis oder fahrldssiger Unkenntnis der Geschifts-

geheimnisverletzung auch Handlungen in Bezug auf rechtsverletzende Produkte
(§ 26¢c Abs 4 UWG).

Bei den ersten beiden Punkten handelt es sich um direkte, bei den letzten beiden Punkten
um indirekte Verletzungshandlungen.

Auf den Zweck der jeweiligen Handlung stellt das Gesetz nicht ab. Ebensowenig auf ein
Handeln im geschiftlichen Verkehr oder die Erlangung eines Wettbewerbsvorteils. Ein
(besonderer) Vorsatz wird anders als nach den §§ 11 und 12 UWG ebenfalls nicht ge-
fordert. Verschulden in Form von (einfacher) Fahrldssigkeit spielt nur iZm den indirek-
ten Verletzungen gem § 26¢ Abs 3 und 4 UWG eine Rolle.””” Die RL betont sehr stark
die notwendige Verhaltnismafligkeit von Rechtsfolgen — diesbeziiglich wird insb auch auf
die Umstdnde des Erwerbs bzw der Nutzung oder Offenlegung abzustellen sein. Miss-

371 Vgl Oberhammer/Domej in Kletecka/Schauer, ABGB-ON'* § 448 Rz 19f (Stand 1. 5. 2017,
rdb.at); Hofmann in Rummel, ABGB® § 452 ABGB Rz 4 (Stand 1. 1. 2000, rdb.at).
372 Vgl Lejeune, CR 2016, 330 (334).
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