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LAUTERKEITS- UND IMMATERIALGUTERRECHT

OGH: Werknutzungsrecht vs Werknutzungsbewilligung /
Quellcode als Geschiftsgeheimnis

1. Ein Werknutzungsrecht kann auch schliissig eingeraumt werden.

2. Die Befugnisse des Werknutzungsberechtigten aus cinem solchen Werknutzungsvertrag rei-
chen im Zweifel nicht weiter, als es fiir den praktischen Zweck der beabsichtigten Werknut-

zung erforderlich ist.

3. Werden samtliche Verwertungsrechte iibertragen, spricht dies fiir ein Werknutzungsrecht.

4. Die Moglichkeit eines Ubergangs aller Rechte an der Software cinschlieflich der Herausgabe
des Quellcodes erfordert ein unbeschrinktes Werknutzungsrecht und nicht blof eine Werk-
nutzungsbewilligung. Die Einriumung eines Vorkaufsrechts an einer Software macht bei wirt-
schaftlicher Betrachtungsweise nur dann Sinn, wenn damit die exklusive Werknutzungsbe-

rechtigung erlangt werden kann.

5. Der Quellcode eines Computerprogramins kann grundsitzlich ein Geschiftsgeheimnis iSd

§ 26b Abs 1 UWG sein.

6. Nach § 26¢ Abs 2 Z 2 UWG ist die Offenlegung cines Geschiftsgeheimnisses rechtswidrig,
wenn sic gegen eine Vertraulichkeitsvereinbarung oder cine vertragliche oder sonstige Verpflich-
tung, das Geschiftsgeheimnis nicht offenzulegen oder nur beschrankt zu nutzen, verstofit.

https://doi.org/10.33 196/ziir202102023401

OGH Beschluss vom 10.12.2020,
4 Ob 182/20y - Arztesoftware

Deskriptoren: Werknutzungsrecht; Werknutzungsbewilligung; Quell-
code; Computerprogramim; Geschiftsgeheimnis; Software-Kaufver-
trag; Unternchmenskauf; Due Diligence.

Normen: § 24 UrhG; § 40b UrhG; § 26a UWG; § 26b UWG; § 26¢
Abs 2 Z 2 UWG; § 26f UWG; Art 2 Z 1 der Richtlinie EU 2016/943.

Begriindung

[1] Die klagende deutsche GmbH entwickelt und ver-
treibt in Osterreich und in Deutschland Software fur
Arzte, Krankenhiuser, Labore und sonstige medizini-
sche oder gesundheitsbezogene Betriebe.

[2] Der Beklagte hat ab 2001 die Software S***** ent-
wickelt. Sein Know-How brachte er 2004 in eine von ihm
mitbegriindete GmbH (in der Folge: SoftwareGmbH)
ein, deren Geschiftsfithrer er bis Ende Mirz 2019 war.
Zur Produktfamilie $***** gehort auch die I*****
Software, die ab 2018 entwickelt wurde.
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Amtliche Leitsdtze

[3] 2017 schloss die SoftwareGmbH mit der Kldgerin
einen Kooperationsvertrag (betreffend Marketing und
Nutzung der Produktfamilie $*****) und eine sogenann-
te ,,Escrow“-Vereinbarung (betreffend die Hinterlegung
der Quellcodes zugunsten der Klidgerin bei einem neutra-
len Dritten als Treuhinder). Unstrittig ist der Inhalt dieser
Vertrige: Festgehalten wird, dass die SoftwareGmbH die
Software am europiischen Markt entwickelt, vertreibt
und lizensiert (Praambel des Kooperationsvertrags). Der
Klagerin wird das exklusive Vertriebsrecht fiir Osterreich
und Deutschland (§ 2 Z 1 des Kooperationsvertrags)
sowie ein Vorkaufsrecht hinsichtlich der Geschiftsantei-
le der SoftwareGmbH (§ 9 des Kooperationsvertrags)
cingerdumt. Fiir den Fall des Eintritts bestimmter Um-
stinde (Insolvenz, Liquidation oder Einstellung des Ge-
schaftsbetriebs der SoftwareGmbH) wird der Kligerin
das Recht eingerdumt, den Quellcode um einen bereits
bestimmten und genannten Betrag ausgefolgt zu erhal-
ten (Punkt 4 der _Escrow“-Vereinbarung) und danach
die Vertragssoftware unwiderruflich und unbegrenzt in je-
der Hinsicht selbst oder durch Weitergabe an Dritte zu ver-
werten und weiterzuentwickeln (Punkt 5 der ,,Escrow*-
Vereinbarung).
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[4] Unter ,,Quellcode* (englisch source code) versteht
man in der Informatik den fir Menschen lesbaren, in
einer Programmiersprache geschriecbenen Text eines
Computerprogramms, der das Programm formal so exakt
und vollstindig beschreibt, dass dieses aus ihm vollstan-
dig automatisch von einem Computer in Maschinenspra-
che iibersetzt werden kann (https:/de.wikipedia.org/
wiki/ Quelltext, abgerufen am 1. 12. 2020).

[5] Nach der Auflosung seines Dienstverhaltnisses zur
SoftwareGmbH und dem Ausscheiden als deren Ge-
schiftsfithrer Ende Marz 2019 teilte der Beklagte der
Klagerin mit, dass er an der SoftwareGmbH kein Inter-
esse mehr habe und alle weiteren strategischen und die
Partnerschaft zwischen Kligerin und SoftwareGmbH
betreffenden Gesprache kunftig mit seiner Ex-Gattin zu
fithren seien. Diese ist nunmehr alleinige Gesellschafte-
rin und mit Stichtag 15. 3. 2019 auch alleinige Ge-
schiftsfithrerin der SoftwareGmbH. In der Folge hat die
Kligerin als Kauferin mit Kaufvertrag (Asset Purchase
Agreement) vom 15. 10. 2019 von der SoftwareGmbH
als Verkiuferin alle von dieser entwickelten und herge-
stellten Produkte und Dienstleistungen der Produktfa-
milie $***** (zu der auch die I***** Software gehort)
erworben. Mit dem Kaufvertrag wurden der Klagerin
samtliche TP-Rechte an dieser Softwareproduktfamilie
iibertragen. Die Verkduferin garantiert darin der Kiufe-
rin, dass die $***** Programme keine Open-Sources,
Public Domain und/oder Freeware-Programme oder
Programmbestandteile haben.

{6} Der Beklagte hatte sich den Quellcode zu den von
ihm entwickelten Programmen auch nach seinem Aus-
scheiden aus der SoftwareGmbH behalten. Am 27. 5.
2020 verfasste er eine WhatsApp-Nachricht an seine
Ex-Gattin, in der er ankiindigte, als nachstes die Klige-
rin ,angehen zu wollen“ und den Quellcode von I*****
offentlich und gratis ins Internet zu stellen und alle Kun-
den dariiber zu informieren, dass sie die Dienstleistun-
gen dazu von ihm sehr giinstig bekommen wiirden.

[7] Die Kldgerin beantragte im Sicherungsverfahren,
dem Beklagten aufzutragen, es zu unterlassen, den
Source-Code einer Software der Klagerin, insbesondere
der Software I***** und/oder S*****_ ohne Einwilli-
gung der Klagerin zu verbreiten, unbefugt zu vervielfal-
tigen und/oder unbefugt hergestellte oder unbefugt er-
worbene Kopien zu gebrauchen oder inhaltsgleiche
Handlungen zu setzen, insbesondere es zu unterlassen,
den Source-Code der Software I***** und/oder §* ****
in tiber das Internet abrufbaren Servern zu veréffentli-
chen oder anderen zugidnglich zu machen. Sie sei Figen-
tiimerin der Software der Produktfamilie ,S5%****<,
nachdem sie diese von der SoftwareGmbH kiuflich er-
worben habe. Der Beklagte drohe mit seiner Ankiindi-
gung, den Quellcode 6ffentlich zu machen, die von der
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Kligerin erworbenen Urheberrechte an der erworbenen
Software und das damit verbundene Geschiftsgeheim-
nis der Kligerin zu verletzen. Das passwortgeschutzte
Computerprogramm besitze fur die Kldagerin einen er-
heblichen wirtschaftlichen Wert.

[8] Der Beklagte wendete zusammengefasst ein, er sei
der Entwickler und Urheber der Programme und besitze
folglich auch das Verfiigungsrecht iiber deren Quell-
code. Er habe der SoftwareGmbH kein Werknutzungs-
recht eingerdumt, weshalb sie ein solches auch nicht an
die Klagerin habe ubertragen konnen. Die Klagerin be-
sitze keinen Anspruch auf Unterlassung der Verletzung
eines Geschiftsgeheimnisses.

[9] Das Erstgericht erlieff die beantragte einstweilige
Verfugung.

[10] Das Rekursgericht wies den Sicherungsantrag ab;
es sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegen-
stands 30.000 EUR iibersteige und der ordentliche Re-
visionsrekurs mangels erheblicher Rechtsfrage nicht zu-
lassig sei.

Rechtliche Beurteilung

[13] Der Revisionsrekurs ist mangels hochstgerichtli-
cher Rechtsprechung zu §§ 26a ff UWG zulissig; er ist
auch berechrtigt.

[14] 1. Die Kkigerin macht zunichst geltend, dass die
SoftwareGmbH schon aufgrund von § 40b UrhG ein
unbeschrianktes Werknutzungsrecht an der vom Beklag-
ten entwickelten Software hatte und dieses daher wirk-
sam der Klagerin iibertragen konnte.

{15] 1.1. § 40b UrhG bestimmt, dass dem Dienstgeber
an einem von einem Dienstnehmer in Erfullung seiner
dienstlichen Obliegenheiten geschaffenen Computer-
programm ein unbeschrinktes Werknutzungsrecht zu-
steht, wenn er mit dem Urheber nichts anderes verein-
bart hat.

{16] 1.2. § 40b UrhG ist nur auf Dienstnehmer anzu-
wenden; Organe juristischer Personen sind keine Dienst-
nehmer im Sinne dieser Norm, wenn und weil sie keine
abhingige und weisungsgebundene Titigkeit entfalten
(Ciresa, Softwareentwicklung durch Arbeitnehmer, ZAS
2006, 15 [C.1]; Griitzmacher in Wandtke/Bullinger, Ur-
heberrecht® § 69b Rz 3; vgl RIS-Justiz RS0071234; of-
fenlassend 8§ ObA 86/12y = jusIT 2013, 53 [Sonntag]).
Nach den Feststellungen war der Beklagte von Beginn
an [zu 50 % beteiligter] Gesellschafter-Geschaftsfuhrer
der GmbH (vgl R$0021243 [T2]). § 40b UrhG ist auf
ihn daher nicht anzuwenden.

[17] 2. Die Rechtsmittelwerberin macht weiters geltend,
der Beklagte habe durch sein Verhalten als Geschafts-
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fihrer der SoftwareGmbH dieser dadurch (schliissig)
ein Werknutzungsrecht auf vertraglicher Grundlage ein-
gerdumt, dass er den Kooperationsvertrag und die
Escrow-Vereinbarung abgeschlossen und damit zum
Ausdruck gebracht habe, die SoftwareGmbH sei befugt,
gegeniiber Dritten iiber die Software und den Quellcode
frei zu verfiigen. Dies ist zutreffend.

[18] 2.1. Richtig ist, dass ein Werknutzungsrecht auch
schliissig eingerdumt werden kann (RS0106668). Die
Befugnisse des Werknutzungsberechtigten aus einem
solchen Werknutzungsvertrag reichen im Zweifel nicht
weiter, als es fiir den praktischen Zweck der beabsich-
tigten Werknutzung erforderlich ist (RS0077726;
RS50077666). Der Senat hat bereits wiederholt ein
schliissig eingerdumtes Werknutzungsrecht des Gesell-
schafter-Geschiftsfithrers an ,,seine“ GmbH angenom-
men (4 Ob 100/20i; 4 Ob 23/15h).

[19] 2.2. Entgegen der Auffassung des Rekursgerichts
kann unter Beriicksichtigung des gesamten Verhaltens
des Beklagten (vgl RS0110838) kein verniinftiger Zwei-
fel daran bestehen, dass er der SoftwareGmbH das
Werknutzungsrecht an der von ihm entwickelten Soft-
ware (einschlieflich des Quellcodes) iibertragen hat.
Zutreffend verweist die Klagerin auf den Abschluss des
Kooperationsvertrags und der Escrow-Vereinbarung,
die der Beklagte als damaliger Geschiftsfiihrer der Soft-
wareGmbH unterfertigt hat. In diesen Vertragswerken
wurde nicht nur festgehalten, dass die GmbH die Soft-
ware am europdischen Markt ,entwickelt, vertreibt und
lizensiert“, sondern der Kligerin wurden exklusive Ver-
triebsrechte fiir Osterreich und Deutschland sowie ein
Vorkaufsrecht hinsichtlich der Geschiftsanteile der
GmbH eingeraumt; weiters wurde die Hinterlegung des
Quellcodes zugunsten der Kligerin und eine Kaufoption
der Kldgerin daran mit dem damit verbundenen Recht
vereinbart, die Vertragssoftware unwiderruflich und un-
begrenzt in jeder Hinsicht selbst oder durch Weitergabe
an Dritte zu verwerten und weiterzuentwickeln.

[20] Der Beklagte hat damit selbst an Vertrigen mitge-
wirkt, die die Moglichkeit eines Ubergangs aller Rechte
an der Software auf die Kligerin einschlieRlich der Her-
ausgabe des Quellcodes an diese vorsehen (vgl 4 Ob
304/97b). Ein solcher Ubergang erfordert aber — ent-
gegen der Ansicht des Rekursgerichts - ein unbeschrink-
tes Werknutzungsrecht und nicht blof eine Werknut-
zungsbewilligung. Werden simtliche Verwertungsrechte
iibertragen, spricht dies fiir ein Werknutzungsrecht (vgl
4 Ob 2093/961), ebenso, wenn — wie hier durch das An-
bot auf Uberlassung des Quellcodes — das »Eigentum“
an einem Werk iibertragen werden soll (RS0077662).
Hinzu kommt das Vorkaufsrecht, das bei wirtschaftli-
cher Betrachtungsweise nur dann Sinn ergibt, wenn die
Kldgerin damit die exklusive Werknutzungsberechti-
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gung erlangen hatte kénnen. Schlieflich hat der Beklag-
te —nachdem er als Geschiftsfiihrer der SoftwareGmbH
ausgeschieden war — die Kligerin in einer E-Mail darauf
hingewiesen, dass alle weiteren die strategische Partner-
schaft der Unternchmen betreffenden Fragen mit der
neuen Geschiftsfithrerin, seiner Frau, zu besprechen sei-
en. Hitte er der SoftwareGmbH nur ein mit seinem Aus-
scheiden befristetes Recht eingerdumt, wire dieser Hin-
weis unverstandlich.

[21] 3. Zu beurteilen ist hier das Begehren auf Sicherung
des Anspruchs auf Unterlassung der drohenden rechts-
widrigen Verletzung eines Geschiftsgeheimnisses durch
dessen Offenlegung (§ 26f Abs 1 UWG).

[22] 3.1. § 26b Abs 1 UWG iibernimmt die Definition
des Geschiftsgeheimnisses aus Art 2 Z 1 der Richtlinie
EU 2016/943 des Europiischen Parlaments und des Ra-
tes vom 8. 6. 2016 uiber den Schutz vertraulichen Know-
Hows und vertraulicher Geschiftsinformationen (Ge-
schiftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung (Geschiftsge-
heimnis-RL) nahezu wértlich, wonach Informationen
dann ein Geschiftsgeheimnis sind, wenn drei Kriterien
kumulativ erfillt sind, ndmlich dass sie a) geheim sind,
b) einen kommerziellen Wert haben und c) durch ange-
messene Geheimhaltungsmafinahmen geschiiczt wer-
den.

[23] 3.2. Der Quellcode eines Computerprogramms
kann grundsatzlich ein Geschiftsgeheimnis iSd § 26b
Abs 1 UWG sein (vgl Pollirer, Dako 2019, 89). Dass der
im Anlassfall umstrittene Quellcode unter den vorlie-
genden Umstinden unter diesen gesetzlichen Tatbestand
fallt, hat das Rekursgericht zutreffend erkannt und wird
vom Beklagten auch nicht in Frage gestellt. Zu priifen
bleibt allerdings, ob die Klidgerin Inhaberin dieses Ge-
schaftsgeheimnisses ist.

[24] 3.3. Inhaber eines Geschiiftsgeheimnisses ist nach
§ 26b Abs 2 UWG jede natiirliche oder juristische Per-
son, welche die rechtmiflige Verfiigungsgewalt iiber ein
Geschiftsgeheimnis besitzt. Die Bestimmung setzt Art 2
Abs 2 der Geschiftsgeheimnis-RL um, der von recht-
midfSiger Kontrolle spricht.

[25] 3.4. Grundsitzlich kénnen auch mehrere Personen
Inhaber eines Geschiftsgeheimnisses sein (arg.: ,jede
[...] Person®). Die Inhaberschaft setzt sich aus zwei Tat-
bestandsmerkmalen zusammen, nimlich einerseits aus
der Verfiigungsgewalt und andererseits aus dem Merk-
mal rechtmifSig. Unter Verfiigungsgewalt ist die tatsich-
liche Moglichkeit zu verstehen, den Zugriff auf das Ge-
schiftsgeheimnis bestimmen, einschrinken oder aus-
schlieSen zu konnen (Alexander in Kébler/Bornkanm/
Feddersen, dUWG? § 2 GeschGehG Rz 98). Rechtmi-
Bige Verfiigungsgewalt erfordert dariiber hinaus aber
auch die rechtliche Legitimation der tatsichlich ausge-

I
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iibten Kontrolle. Weder das UWG noch die Geschiftsge-
heimnis-RL geben dafiir Kriterien an die Hand. Recht-
mifig ist die Verfiigungsgewalt jedenfalls dann, wenn
das Geschiaftsgeheimnis originiar im Unternchmen des
Inhabers entwickelt wurde. Rechtmiflig ist sie aber
auch dann, wenn die Berechtigung vertraglich vom bis-
herigen Inhaber abgeleitet wird (vgl § 26d Abs 1 UWG;
Thiele in Wiebe/Kodek, UWG? § 26b Rz 36; Alexander
in Kobler/Bornkamm/Feddersen, dUWG®, § 2 Gesch-
GehG Rz 102). Die abgeleitete Befugnis braucht nach
zutreffender Ansicht keine ausschlieSliche zu sein (Obly,
Das neue Geschiftsgeheimnisgesetz im Uberblick,
GRUR 2019, 441 [446}).

[26] 3.5. Hier hat die Klagerin von der SoftwareGmbH
alle von dieser entwickelten und hergestellten Produkte
und Dienstleistungen der Produktfamilie $***** (zu
der auch die I***** Software gehort) erworben. Mit
dem Kaufvertrag wurden der Kligerin simtliche IP-
Rechte an dieser Softwareproduktfamilie iibertragen.
Die Kligerin kann somit ihre Berechtigung am Ge-
schiftsgeheimnis vertraglich vom bisherigen Inhaber
ableiten und besitzt damit die rechtmiRige Verfiigungs-
gewalt daran.

[27] 4.1. Es bleibt zu prifen, ob die Offenlegung des
Quellcodes durch den Beklagten rechtswidrig ware.
Nach § 26¢ Abs 2 Z 2 UWG ist die Offenlegung eines
Geschiftsgeheimnisses rechtswidrig, wenn sie gegen
eine Vertraulichkeitsvereinbarung oder eine vertragliche
oder sonstige Verpflichtung, das Geschiftsgeheimnis
nicht offenzulegen oder nur beschriankt zu nutzen, ver-
stoflt.
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[28] 4.2. Oben wurde bereits klargestellt, dass der Be-
klagte durch sein Verhalten zum Ausdruck gebracht hat,
dass die SoftwareGmbH befugt sei, gegeniiber Dritten
iiber die Software und den Quellcode zu verfiigen. Mit
dieser Einrdumung des Werknutzungsrechts ist die Ver-
pflichtung des Beklagten verbunden, den Quellcode (als
Geschiftsgeheimnis) nicht offenzulegen, wiirde doch die
Offenlegung des Quellcodes den Vertragsgegenstand
(Software) drastisch entwerten. Auf diese Verschwiegen-
heitspflicht kann sich auch die Kligerin als nunmehrige
Inhaberin des Geschiftsgeheimnisses berufen, zumal der
Beklagte einverstanden war, dass die SoftwareGmbH
gegeniiber Dritten tber die Software inklusive Quell-
code frei verfugen kann.

[29] 5. Damit hat die Kligerin seinen zu sichernden An-
spruch (drohende rechtswidrige Verletzung eines Ge-
schiftsgeheimnisses durch dessen Offenlegung) beschei-
nigt. Entgegen der Ansicht des Rekursgerichts steht dem
nicht entgegen, dass der Beklagte Urheber des Quell-
codes ist. Der Dienstnehmer oder Geschiftsfiihrer, der
fiir ein Unternehmen ein Geschiftsgeheimnis entwickelt,
ist nicht dessen Inhaber, wenn er dem Unternehmen die
Rechte daran abgetreten hat oder sie ihm bereits auf-
grund des Gesetzes zukommen (vgl Hofmarcher, Das
Geschiftsgeheimnis [2020] Rz 2.76). Einer Gefihr-
dungsbescheinigung bedarf es nicht (§ 26i Abs 1 iVm
§ 24 UWG).

[30] Dem Revisionsrekurs der Klagerin ist somit Folge
zu geben und die einstweilige Verfiigung des Erstgerichts
wiederherzustellen.

Anmerkung

Von Georg Bruckmiiller (am Verfahren als KV beteiligt)

1. Der OGH beschiftigt sich in der vorliegen-
den Entscheidung erstmals mit den durch die
UWG-Novelle 2018 eingefiihrten §§ 26a ff
UWG, mit welchen der &sterreichische Ge-
setzgeber die EU-Geheimnisschutz-Richtli-
nie' umgesetzt hat.

2. Dem Thema Geschiftsgeheimnisse vorge-
lagert, setzte sich der OGH mit der konklu-
denten Einrdumung von Werknutzungsrech-

ten auseinander. Der Beklagte hatte mit der
Entwicklung der Software vor Griindung der
SoftwareGmbH  begonnen.
cklungs- und Geschiftstitigkeiten erfolgten
gemeinsam mit seinem damaligen Geschifts-

Diese Entwi-

partner, anfangs im Rahmen einer OEG. Eine
Einbringung der Mitunternehmeranteile in
die SoftwareGmbH oder einen schriftlichen
Vertrag uiber die Einrdumung von Rechten an

1 Richtlinie (EU) 2016/943 des FEuropiischen Parla-
ments und des Rates vom 8. Juni 2016 iiber den
Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher

Geschiiftsinformationen (Geschiftsgeheimnisse) vor
rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nut-
zung und Offenlegung.
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der Software an die SoftwareGmbH, konnte
die Kligerin mangels Kenntnis im Rahmen
des Provisiorialverfahrens nicht nachweisen.
Der Beklagte schloss nach der Griindung der
SoftwareGmbH, aber als deren 50%-Gesell-
schafter und Geschiftsfithrer verschiedene
Vertrige ab, in welchen die SoftwareGmbH
Dritten Rechte an der Software einriumte.
Unter anderem schloss der Beklagte in seiner
Funktion als Geschiftsfithrer mit der Klige-
rin einen Kooperationsvertrag sowie eine
Escrow-Vereinbarung, in welchen der Klige-
rin weitreichende Befugnisse iZm der Soft-
ware eingerdumt wurden, darunter auch eine
Option fiir die Kldgerin, den Quellcode der
Software unter bestimmten Voraussetzungen
zu erwerben. Das Rekursgericht sah darin le-
diglich die Einriumung einer Werknutzungs-
bewilligung.

Der OGH hat in Fortsetzung seiner bisheri-
gen Rechtsprechung zweierlei klargestellt:
1) Werknutzungsrechte kénnen auch konklu-
dent eingerdumt werden?; 2) die Mitwirkung
des Urhebers an Vertrigen, die die Ubertra-
gung von Werknutzungsrechten zum Inhalt
haben, bedeutet dessen konkludente Zustim-
mung zum Ubergang der Werknutzungsrech-
te’. Uberzeugend kommt der OGH zum Er-
gebnis, dass das Verhalten des Beklagten kei-
nen verniinftigen Zweifel daran bestchen las-
sen konnte, dass er der SoftwareGmbH das
Werknutzungsrecht an der von ihm entwi-
ckelten Software eingerdumt hatte.

Die klare Linie des 4. Senats zur konkludenten
Einrdumung des Werknutzungsrechts ist zu
begriiffen, sorgt sie doch in der Praxis fiir
wichtige Rechtssicherheit beim Kauf einer
Software oder beim Unternchmenskauf. Wer
mit einer Gesellschaft Vertrige tiber Rechte an
einer Software abschlieSt, darf sich dann auf
ein uneingeschrinktes Werknutzungsrecht des
Verkiufers verlassen, wenn der vermeintliche
Rechteinhaber und Urheber als Geschiftsfiih-
rer und fritherer Gesellschafter, zuvor Dritten
durch Vertrige umfassende Rechte an der
Software, etwa ein Vorkaufsrecht, einrdumte.
Der gegenteiligen Ansicht des Rekursgerichts
scheint die Annahme zugrunde zu liegen, dass

der Beklagte im Namen der SoftwareGmbH
unbefugt tiber die Software verfiigt hatte, ob-
wohl er selbst der GmbH die Befugnisse ein-
raumen hatte kénnen. Eine solche Interpreta-
tion wiirde jegliches Vertrauen im geschiftli-
chen Verkehr ad absurdum fiihren.

Im gegenstindlichen Fall hatte die Kligerin
im Rahmen eines Asset Deals simtliche IP-
Rechte an der Software von der Software
GmbH erworben. Im Kaufvertrag wurden
entsprechende Garantien fiir ein unbelastetes
Eigentum und ein Werknutzungsrecht an der
Software vereinbart. Zu diesem Zeitpunkt
war der Kliager als Geschiftsfithrer und Ge-
sellschafter aus der SoftwareGmbH ausge-
schieden.

Fiir Unternehmen ist es beim Kauf von Soft-
ware, beim Unternehmenskauf und fiir Inves-
toren bei der Beteiligung an einem Start-Up-
Unternehmen bisweilen schwierig zu iiber-
pritfen, ob alle IP-Rechte tatsichlich beim
Vertragspartner liegen. Garantien und sonsti-
ge Zusagen des Verkiufers sowie Escrow-
Agreements beim Kaufvertrag sind nur be-
dingt geeignet, die eingerdumten Nutzungs-
rechte abzusichern, da diese nur Gewihrleis-
tungs-, Schadenersatz- oder Riicktrittsrechte
nach sich ziehen. Um dem Erwerber eine ge-
sicherte Rechtsposition zu verschaffen, damit
dieser wiederum anderen Softwarenutzern
ein beschrianktes Nutzungsrecht einriumen
kann, ist Erwerbern anzuraten, im Rahmen
der dem Kaufvertrag vorgelagerten Due Dili-
gence besonderes Augenmerk auf die Rechte-
tibertragung an den Verkiufer zu richten.
Nachdem simtliche Verwertungsrechte an
einer Software grundsitzlich dem Urheber
oder den Urhebern zustehen*, muss der Er-
werber Ermittlungen zur Urheberschaft an
der Software durchfithren und dann, wenn
die technische Entwicklung nicht ausschlief3-
lich im Rahmen der Dienstverhiltnisse der
Mitarbeiter des Verduferers stattfand, allen-
falls auch schriftliche Bestitigungen der Ur-
heber einholen, wenn nicht durch Vertrags-
urkunden der Nachweis der Rechteiibertra-
gung durch die (Mit-)Urheber erbracht wer-
den kann.

2 RIS-Justiz RS0106668.
3 OGH 4 Ob 304/97b.
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Bei Start-Ups ist es geradezu typisch, dass die
Urheber eines Computerprogramms  dieses
nicht im Rahmen ihrer dienstlichen Obliegen-
heiten schaffen und daher die Werknutzungs-
rechte nicht gemiff § 40b UrhG uneinge-
schriankt an den Dienstgeber iibergehen. § 40b
UrhG ist auf Selbststandige nicht anwendbar.
Um nicht mit der Behauptung der fehlenden
Ubertragung der Werknutzungsrechte kon-
frontiert werden zu konnen, sind von den
(Mit-)Urhebern rechtsbereinigende Verzichts-
erklirungen oder Anerkenntnisse zu fordern.
3. Zum Geheimnisschutz hat der OGH -
nicht wiberraschend - klargestellt, dass der
Quellcode eines Computerprogramms ein
Geschiftsgeheimnis iSd § 26b UWG sein
kann. Der OGH setzt sich in weiterer Folge
mit den Begriffen der ,rechtmifigen Verfii-
gungsgewalt” sowie der ,,rechtswidrigen Of-
fenlegung“ auseinander.

3.1 Wer faktische Verfugungsgewalt iiber ein
Geschaftsgeheimnis hat, ldsst sich in aller Re-
gel ohne grofSere Probleme feststellen. Wann
die Verfiigungsgewalt ,,rechtmifig® ist, be-
antwortet das UWG nicht eindeutig. Dem
OGH ist zuzustimmen, dass das jedenfalls
der Fall ist, wenn die Berechtigung vertrag-
lich vom bisherigen Inhaber abgeleitet wird,
sofern nicht eine originire Entwicklung des
Know-Hows im Unternehmen erfolgt ist.
Wihrend fir im Rahmen des Dienstverhalt-
nisses  geschaffene  Computerprogramme
§ 40b UrhG eine Absicherung der Werknut-
zungsrechte fiir Unternehmen schafft, fehlt
bei Geschiftsgeheimissen eine diesbeziigliche
Regelung im UWG.

Es dringt sich daher die iiberspitzte Frage
auf, wann und aufgrund welcher Grundlage
ein Unternchmen iiber ein Geschiftsgeheim-
nis rechtmiflig verfiigen kann oder ob nicht
ein Geschiftsgeheimnis im Zeitpunkt der Er-
schaffung — unter den in der Geheimnis-
schutz-RL vorgegebenen und in § 26b Abs 1
Z 1 bis 3 UWG normierten Voraussetzungen
— primir ein solches der erschaffenden Person
ist. Geht man davon aus, dass ein im Rahmen
eines Dienstverhiltnisses entwickeltes Ge-
schiftsgeheimnis immer dem Arbeitgeber zu-
steht, wiirde der Geheimnisschutz ohne ge-
setzliche Grundlage direkt dem Unternehmen
zukommen. Geht man davon aus, dass auch
Arbeitnehmer als Schaffende rechtmifige In-
haber eines Geschiftsgeheimnisses sein kon-

LAUTERKEITS- UND IMMATERIALGUTERRECHT

nen, bediirfte es eines Ubertragungsaktes,
einer arbeitsrechtlichen Verpflichtung oder
zumindest einer schliissigen Rechteeinriu-
mung durch die Arbeitnehmer an das Unter-
nehmen. Dass auch natiirliche Personen
selbst rechtmiflige Inhaber eines Geschifts-
geheimnisses sein konnen, ergibt sich aus
§ 26b Abs 2 UWG. Die fehlende gesetzliche
Grundlage fiir einen originiren Rechtserwerb
spricht mE dafiir, dass auch Arbeitnehmer
oder arbeitnehmerihnliche Personen recht-
mafige Inhaber eines Geschiftsgeheimnisses
sein konnen.

Der OGH spricht — allerdings ohne darauf
ndher einzugehen — aus, dass ein Unterneh-
men bereits dann rechtmifig ein Geschifts-
geheimnis erworben hat, wenn das Geschafts-
geheimnis origindr im Unternehmen des In-
habers entwickelt wurde. Demnach bediirfte
es im Unterschied zum Urheberrecht keiner
gesetzlichen Grundlage fiir den rechtmifigen
und unmittelbaren Erwerb durch das Unter-
nehmen fiir wiahrend des Dienstverhiltnisses
geschaffene Geschaftsgeheimnisse.
Auflerhalb dienstvertraglicher Beziehungen
bediirfen Geschiftsgeheimnisse wie Urheber-
rechte einer vom Inhaber (Urheber) abgeleite-
ten (schliissigen) Rechteeinriumung.

Fir die Rechtmifigkeit der Verfiigungsge-
walt hat der sich auf den Geheimnisschutz
Berufende entweder nachzuweisen, a) dass
das Geschiftsgeheimnis originidr im Unter-
nchmen entwickelt wurde oder b) dass die
Berechtigung vom bisherigen Inhaber ver-
traglich abgeleitet wird.

Ist Vertragsgegenstand beispielsweise eine
Software, die direkt im Betrieb des Verdufle-
rers entwickelt wurde, wird dieser Nachweis
ohne nennenswerten Aufwand zu erbringen
sein. Dabei kommt es — im Unterschied zum
Urheberrecht — nicht darauf an, ob das Ge-
schiftsgeheimnis vom geschiftsfithrenden
50%-Gesellschafter geschaffen wurde.

Sollte es hingegen um Geschiftsgeheimnisse
gehen, die von Dritten geschaffen wurden
und in der Vergangenheit den Inhaber ge-
wechselt haben, ist die Rechtmifigkeit der
Inhaberschaft durch (schriftliche) Vereinba-
rungen oder entsprechend der oben darge-
stellten Ubertragung von Werknutzungsrech-
ten zu dokumentieren.

Im konkreten Fall ist der OGH zutreffend
von der Ableitung der Berechtigung am Ge-
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schiftsgeheimnis von der SoftwareGmbH
ausgegangen. Ohne (konkludente) Einrdu-
mung der Werknutzungsrechte wire das aber
nicht der Fall gewesen. Das zeigt: Bei der
Ubertragung von Geschiftsgeheimnissen ist
allenfalls bis zur origindren Schaffung des
Geschiftsgeheimnisses eine liickenlose Kette
der Ubertragung nachzuweisen. Ansonsten
hingt auch der Geheimnisschutz am seidenen
Faden der Beurteilung eines schliissigen Ver-
haltens.

3.2 SchlieSlich geht der OGH auf die Frage
ein, ob die Veroffentlichung des Geschaftsge-
heimnisses rechtswidrig gewesen wire. Das
ist bei rechtmifSigem Erwerb des Geschafts-
geheimnisses dann der Fall, wenn a) eine Ver-
traulichkeitsvereinbarung oder b) eine ver-
tragliche oder c) sonstige Verpflichtung das
Geschiftsgeheimnis nicht offenzulegen ver-
letzt wird®. Das Rekursgericht fiihrte dazu
lediglich aus, dass eine Vertraulichkeitsver-
einbarung nicht behauptet worden sei. Das
greift zu kurz, wie die Entscheidung des OGH
zeigt.

Die Einrdumung des Werknutzungsrechts an
einer Software umfasst die Verpflichtung zur
Geheimhaltung des Source Codes, da der
Wert eines Werknutzungsrechtes an seiner
Software naturgemaf darin liegt, dass nicht
jeder dartiber verfugen kann. Kénnte der Ver-
dufllerer diese sanktionslos offenlegen, wiirde
der Vertragsgegenstand fiir den Erwerber
faktisch wertlos. Diese Verschwiegenheits-
pflicht macht die Veroffentlichung des Quell-
codes durch den Beklagten rechtswidrig.
Einer gesonderten Vertraulichkeitsverpflich-
tung oder einer expliziten vertraglichen Ver-
pflichtung bedarf es wegen der umfassenden
Ubertragung des Rechtes nicht mehr.

Offen gelassen hat der OGH, ob sich die
Rechtswidrigkeit nicht auch aus anderen
Rechtsquellen ergeben hitte bzw was ,,sons-
tige Verpflichtungen® iSd § 26c Abs 2 Z 2

5 §26cAbs2Z2UWG.
6  Hofmarcher, Das Geschiftsgeheimnis Rz 2.96.
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UWG sind. Dazu gehoren neben gesetzlichen
und vertraglichen Vertraulichkeitsverpflich-
tungen auch nicht explizit geregelte Verpflich-
tungen, si¢ sich etwa aus einer organschaftli-
chen Tatigkeit oder einem Dienstverhiltnis
ergeben konnen.®

So trifft etwa den Geschiftsfuhrer einer
GmbH eine Treue- und Forderpflicht’, aus
der sich auch eine Verpflichtung zur Ver-
schwiegenheit iiber Geschiftsgeheimnisse er-
gibt — auch iiber das Ende der Organstellung
hinweg. ME muss ein dhnlicher MafSstab bei
(ehemaligen) Gesellschaftern angelegt wer-
den. Ebenso trifft den Dienstnehmer aus sei-
ner Treuepflicht heraus die Verpflichtung,
ihm bekannt gewordene Geschiftsgeheimnis-
se des Dienstgebers zu wahren.® In der Praxis
werden diese Pflichten regelmiflig durch
schriftliche Geheimhaltungsvereinbarungen
naher ausgestaltet, mE ergeben sich diese
aber bereits aus der Rechtsbeziehung an sich.
Eine diesbeziigliche Klarstellung des OGH
wire wiinschenswert gewesen.

4. Fazit: Die Entscheidung liefert eine Klar-
stellung zur konkludenten Einrdumung von
Werknutzungsrechten sowie neue Aussagen
zum Schutz von Geschiftsgeheimnissen.
Gleichzeitig lasst der OGH aufgrund der Be-
sonderheiten des zugrundeliegenden Sachver-
halts eine Reihe von Fragen in Bezug auf den
Schutz von Geschiftsgeheimnissen unbeant-
wortet. Die Entscheidung verdeutlicht be-
stehende Risiken beim Erwerb von Software
und Geschiftsgeheimnissen — etwa im Rah-
men eines Unternehmenskaufs. Die Entschei-
dung zeigt, dass hinsichtlich der Ubertragung
von Werknutzungsrechten und Geschiftsge-
heimnissen auch bei Unternehmensgriindun-
gen, gesellschaftsrechtlichen Umstrukturie-
rungen und Ausscheiden von Geselischaftern
und Mitarbeitern erhohte Aufmerksamkeit
geboten ist, um den Erfordernissen der
§§ 26a ff UWG zu entsprechen.

7  Reich-Robrwig in Straube, WK GmbHG § 25
Rz 68 ff.
8  Hofmarcher, Das Geschiftsgeheimnis Rz 2.102.
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