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Geheimnisschutz und Patentrecht kénnte man als Yin
und Yang' des gewerblichen Rechtsschutzes bezeich-
nen: Sie schlieBen einander vollstdndig aus und ergén-
zen einander doch zu einem perfekten Ganzen - die
Vorteile des Geheimnisschutzes sind gréBtenteils zu-
gleich die Nachteile des Patentrechts und umgekehrt.

I. Nachteile Patentrecht (= Vorteile Ge-
heimnisschutz)

A. Offenlegung

Einer der wesentlichen Nachteile des Patentrechts liegt
darin, dass mit der Anmeldung eines Patents zwingend
die Offenlegung einhergeht. Dies steckt schon in der
aus dem Lateinischen abgeleiteten Schutzrechtsbezeich-
nung: letterae patentes — offene Briefe.

Seit jeher war demzufolge eines der grundlegenden Ele-
mente des Patentrechts, dass im Gegenzug zu der Er-
teilung eines sachlich, zeitlich und territorial beschrénk-
ten Monopols, die Erfindung offengelegt werden muss,
um einerseits jedermann ein Nacharbeiten der Erfindung
nach Auslaufen des Schutzrechts zu ermdglichen und
wahrend des aufrechten Schutzes die Schaffung von
Umgehungsl&sungen anzuspornen.

Heutzutage erfolgt diese Veréffentlichung bekanntlich
bereits 18 Monate nach Einreichung der Patentanmel-
dung, dh idR zu einem sehr friihen Zeitpunkt im Innova-
tionszyklus, zu welchem h&ufig noch gar keine patentge-
schutzten Gegenstédnde vermarktet werden bzw das pa-
tentgeschiitzte Verfahren noch gar nicht eingesetzt wird.
Nachteilig ist somit insb auch der vergleichsweise friihe
Zeitpunkt, zu welchem die Konkurrenz Informationen tiber
zumeist noch nicht auf dem Markt befindlichen Innovati-
onen erlangt.

JAUCH ZUKUNFTIG WERDEN
PATENT- UND GEHEIMNISSCHU

FINANDER ERGANZEN."

B. Zeitliche Beschriankung

Zudem ist die Schutzdauer von Patenten gesetzlich vor-
gegeben und die maximale Laufzeit betragt idR hdchs-
tens 20 Jahre.?

Demgegentiber setzt der Geheimnisschutz gerade darauf
auf, den Schutzgegenstand nicht offenzulegen, sondern
im Geheimen zu halten — sofern dies gelingt, kann die
Schutzdauer theoretisch ad infinitum andauern, aller-
dings besteht daflr keinesfalls Gewahr — vielmehr kann
der Schutz, den man gerade noch fiir immer wahrend ge-
wahnt hat, im ndchsten Moment schon nicht mehr exis-
tieren, da er publik gemacht wurde; hier sind ehemalige
Mitarbeiter sicherlich die groBte Gefahr.

Die Schutzdauer von Patenten ist im Vergleich hierzu
deutlich vorhersehbarer und besser planbar: Einerseits ist
klar, dass 18 Monate nach Hinterlegung die Anmeldung
veroffentlicht und somit fiir die Konkurrenz einsehbar
wird, andererseits ist auch klar, dass — abgesehen von
den seltenen Féllen, in welchen eine Anmeldung vollstan-
dig zurlickgewiesen oder in einem Anfechtungsverfahren
vernichtet wird — der Schutz fiir maximal 20 Jahre besteht,
sofern die erforderlichen Aufrechterhaltungsgebiihren be-
zahlt werden.

C. Kosten/Territoriale Begrenzung

Daraus ergibt sich auch gleich ein weiterer wesentlicher
Unterschied zwischen Patent- und Geheimnisschutz:
Kosten.

Derjenige, der danach trachtet seine Innovation geheim-
zuhalten, ist dazu angehalten den Umsténden entspre-



chende, angemessene GeheimhaltungsmaBnahmen® zu
treffen, wobei diese (internen) administrativen Kosten
zumeist von Uberschaubarer GréBe sein werden. Mithil-
fe dieser betriebsinternen Geheimhaltung wird aber so-
gleich ein weltweiter Schutz erlangt, etwas wovon Patent-
inhaber nur traumen kénnen.

Auch wenn insb im Patentwesen noch unerfahrene An-
melder immer wieder gerne mit einer einzigen Anmel-
dung weltweiten Patentschutz erlangen méchten, so
existiert ein solch umfassender, einheitlicher Patentschutz
nicht und es wird auch in absehbarer Zukunft nicht die
Méglichkeit geben, Ulber eine einzige Patentanmeldung
weltweit Schutz zu erlangen. Um daher in einer globali-
sierten Wirtschaft in einem territorial sinnvollen Umfang
Patentschutz zu erlangen, wird sich der Patentanmelder
blicherweise der einschlagigen internationalen Vertrage
(PCT, EPU etc) bedienen. Daraus resultieren erhebliche
Effizienzsteigerungen, im Endeffekt missen aber fir einen
internationalen Patentschutz zahlreiche parallellaufende
Prufungsverfahren durchlaufen werden. Schlussendlich
ist der Schutzsuchende aber immer Inhaber einer Vielzahl
nationaler Patentrechte, fur welche jeweils einzelstaatlich
Aufrechterhaltungsgebiihren bezahlt werden mussen.

Fur einen territorial umfangreichen Patentschutz werden
die Kosten Uber die gesamte, 20-jdhrige Patentlaufzeit
gerechnet, daher idR ein Vielfaches jener Kosten ausma-
chen, die fiir angemessene GeheimhaltungsmaBnahmen
auszugeben sind.
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D. Technizitatserfordernis

Ein ganz wesentlicher Nachteil des Patentrechts gegen-
Uber dem Geheimnisschutz liegt auch in seiner deutlich
beschrankteren Anwendbarkeit, sind doch lediglich tech-
nische Neuerungen* einem Patentschutz zuganglich.

Demgegentiber ist der Geheimnisschutz jeglicher Art von
Information, dh insb auch nicht-technischen Informatio-
nen, zugénglich.®

Il. Nachteile Geheimnisschutz (= Vorteile
Patent)

Spiegelbildlich weist auch der Geheimnisschutz zahlrei-
che Nachteile auf, wobei hinsichtlich dieser, in Bezug auf
den Geheimnisschutz nachteiligen Aspekte, in der Regel
der Patentschutz vorteilhaft ist.

A. Beschrankte Eignung

Ein wesentlicher Nachteil des Geheimnisschutzes liegt
sicher darin, dass er fir all jene Informationen, welche
nicht dauerhaft geheim gehalten werden kénnen, aus-
scheidet. Insb fiir technische Neuerungen, welche an
einem fiir den Vertrieb vorgesehenen Produkt mittels (ein-
gehender) Analyse feststellbar sind, ist der Geheimnis-
schutz schlicht eine untaugliche Alternative. Der Erwerb
eines Geschaftsgeheimnisses durch Beobachtung, Un-
tersuchung, Rickbau oder Testen eines Produkts, das
offentlich verfligbar ist oder im rechtméBigen Besitz des
Erwerbers ist, ist nun sogar ausdriicklich als rechtmaBiger
Erwerb eines Geschéftsgeheimnisses normiert.®

In diesen Fallen bleibt somit ohnedies lediglich der Pa-
tentschutz als einzig gangbare Alternative.

B. Risiko Totalverlust

Ein weiterer wesentlicher Nachteil des Geheimnisschut-
zes ist — wie vorstehend bereits angedeutet — sein hochst
unsicherer Rechtsbestand. Auch wenn er im Gegensatz
zum Patentschutz kein gesetzlich normiertes Laufzeiten-
de aufweist, so besteht iW dauerhaft, insb mit jedem Ab-
gang eines bisherigen Mitarbeiters, ein erhebliches Risiko
eines unmittelbaren Totalverlustes.

C. Parallelerfindung durch Dritte
Ein derartiger Totalverlust tritt auch im Falle einer Parallel-
erfindung und Veréffentlichung durch Dritte ein.” Sichert

sich der Patentinhaber mittels Hinterlegung der Erstan-
meldung hingegen die Prioritéat gegentber Dritten, wel-
che fuir den gleichen Schutzgegenstand ebenfalls eine
Patentanmeldung einreichen, verbleibt der Geheimnis-
schutzinhaber im Falle einer spéter veréffentlichten Par-
allelentwicklung durch Dritte véllig schutzlos. In diesem
Fall kann er nicht nur nicht erfolgreich gegentiber denje-
nigen vorgehen, der spéter die gleiche Entwicklung vor-
genommen hat, sondern die Veréffentlichung durch Dritte
fuhrt dazu, dass der Geheimnisschutz als solcher wegfallt
und auch nicht mehr gegen andere erfolgreich durchge-
setzt werden kann.

D. Defensivpublikationen

Als eine Art Mittelweg zwischen dem Geheimnisschutz
und dem Patentrecht werden in der Lit haufig sog De-
fensivpublikationen empfohlen.? Dies bedeutet, dass die
Erfindung zwar publiziert wird, jedoch an einer derart
versteckten Stelle, dass Dritte eine derartige Publikation
Ublicherweise nicht auffinden konnen. Hierdurch soll ver-
mieden werden, dass der Geheimnisschutzgegenstand
zu einem spateren Zeitpunkt von Dritten erfolgreich zum
Patent angemeldet werden kann, da jedenfalls in einem
Anfechtungsverfahren der Nachweis der Vorpublikation
erbracht werden kénnte und somit ein allenfalls erteil-
tes Patent wieder zu Fall gebracht werden kann.® Diese
Strategie tragt allerdings das inharente Risiko, zwischen
samtliche (Schutzrechts-)Stiihle zu fallen, dh — sofern die
Defensivpublikation doch aufgefunden wird — sich so-
wohl der Mdglichkeit eines eigenen Patentschutzes als
auch eines Geheimnisschutzes zu berauben. Demnach
sind derartige Defensivpublikationen mit héchster Vor-
sicht zu genieBen.

I1l. Fallbeispiel

Um das abstrakt nicht allzu leicht zugéangliche Verhaltnis
zwischen Geheimnisschutz und Patentrecht ein wenig
besser versténdlich zu machen und insb aufzuzeigen,
mit welchen Fragen- und Problemstellungen man in der
Rechtsberatung haufig konfrontiert ist, wird das Verhalt-
nis von Patentschutz und Geheimnisschutz nachfolgend
anhand eines konkreten Fallbeispiels néher erlautert.

MIT DEM VER3ESSERTEN SCHUTZ VON

GESCHAFTSGEHEIMNISSEN IM VERFAHREN, IST

DASS IM ZWEIFELSFALL HAUFIG _ 1 EEE
ASPEKTE EINER ERFINDUNG ;EEE-MEH‘\/LI;U%-!ALYIvi:i\l ,Ui\“.:.
NICHT IN EINE PAT “NTANMELDUNG AUFZUNEHMEN.

EINZELNE

" ZU ERWARTEN,
ER VERSUCHT WERDEN WIRD,

A. Sachverhalt
Das Unternehmen U hat ein neues Verfahren entwickelt:

Vereinfacht gesprochen, liegt die Erfindung darin, dass
sich eine neuartige Verbindung C ergibt, wenn die Kom-
ponenten A und B gemeinsam fiir 20 Minuten auf 180°C
erhitzt werden.

Dies ist allerdings nicht die gesamte Wahrheit, da es fiir
die Ausbildung der neuartigen Verbindung C tatséchlich
erforderlich ist, zwischen Minute 13 und 15 einen Kata-



LSOFERN EIN PATENT FUR DIE NICHT -
GEHEIMZUHALTENDEN ASPEKTE ANGEMELDET
wIRD, IST DARAUF zZU ACHTEN, DASS ALLE

Auch wenn damit die schwebende Nichtigkeit des Pa-
tents in Kauf genommen wird, zeigt die Praxis, dass sich

FUR DIE AUSFUHR3ARKEIT ERFORDERLICHEN

MERKMALE IN DIE ANMELDUNG AUFGENOMMEN
WERDEN - ANDERNFALLS IST EIN ALLENFALLS

ERTEILTES PATENT

lysator a beizugeben; erst mithilfe dieses Katalysators q,
der nach Minute 15 wieder entfernt wird und somit der
Verbindung C nicht zu entnehmen ist, verbinden sich die
Komponenten A und B zur Verbindung C. Dies allerdings
nur in einem hochst unzureichenden AusmaB. Tests haben
gezeigt, dass eine Erhitzung der Mischung auf 200 °C
wahrend der Beigabe des Katalysators eine Steigerung
des Ertrags um liber 70 % mit sich bringt.

B. Patent- oder Geheimnisschutz?

Das Unternehmen U steht somit vor der Entscheidung,
welche Aspekte der Neuentwicklung zum Patent ange-
meldet werden sollen und welche Aspekte nicht in einer
Patentanmeldung offengelegt werden sollen, sondern
vielmehr unter den Umsténden entsprechenden, ange-
messenen MaBnahmen geheim gehalten werden sollen.

1. Verbindung C

Eine einfache Entscheidung liegt hinsichtlich der Verbin-
dung C vor. Da mittels Analyse feststellbar ist, das sich
die Verbindung C aus den Komponenten A und B zusam-
mensetzt, wiirde der Geheimnisschutz bereits mit dem
ersten Verkauf der Verbindung C an einen nicht zur Ge-
heimhaltung verpflichteten Dritten ein Ende finden; dem-
nach ist hinsichtlich der Verbindung C die Entscheidung
zwischen Patent- und Geheimnisschutz recht einfach: Es
wird eine Patentanmeldung auszuarbeiten sein, in wel-
cher ein Produktanspruch auf die Verbindung C gerichtet
ist.

2. Herstellungsverfahren

Eine deutlich schwierigere Abwégungsentscheidung ist
hinsichtlich der Verfahrensfiihrung zu treffen: Es gilt einer-
seits zu entscheiden, ob (i) die Beigabe des Katalysators
a, welche fiir die Ausbildung der Verbindung C zwingend

SCHWE3END NICHTIG.
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erforderlich ist, in die Patentanmeldung betreffend die
Verbindung C aufgenommen wird, und andererseits, ob
(i) auch fiir die eine erhebliche Effizienzsteigerung mit sich
bringende Temperaturerhhung auf 200 °C Patentschutz
beantragt werden soll.

a. Aufnahme des Katalysators in die Patentan-
meldung

Hinsichtlich des Katalysators a wird das Unternehmen U
aufzuklaren sein, dass die Offenlegung der Verwendung
des Katalysators a in Wahrheit fir die Erlangung
eines rechtsbesténdigen und durchsetzbaren
Patents zwingend erforderlich sein wird, da in der
Patentanmeldung zumindest einen Weg aufzuzeigen ist,
wie die neuartige Verbindung hergestellt werden kann,
um das patentrechtliche Erfordernis der Ausfiihrbarkeit
zu erfillen.'®

Zudem wird das Unternehmen U aber auch
darauf hinzuweisen sein, dass im Rahmen des
Patentanmeldeverfahrens die Ausfiihrbarkeit lediglich
glaubhaft gemacht werden muss und sofern eine
Verbindung der beiden Komponenten A und B zur
neuartigen Verbindung C auch ohne Beigabe des
Katalysators a fiir den Durchschnittsfachmann glaubhaft
erscheint, vermutlich auch ohne Offenlegung des
Einsatzes des Katalysators a hierauf ein Patent erteilt wird;
das Patentamt wird im Rahmen des Priifungsverfahrens
keinesfalls selbst Experimente durchfiihren, um Kenntnis
davon zu erlangen, ob sich die neuartige Verbindung
C auf Basis der in die Patentanmeldung offenbarten
Verfahrensflihrung tatséchlich ergibt. Demnach stiinden
die Chancen auch ohne Offenlegung der Beigabe des
Katalysators a, ein Patent erfolgreich erteilt zu bekom-
men, durchaus gut.

Sollte das Patent danach jedoch einem Anfechtungsver-
fahren unterliegen, ist zu erwarten, dass auch der Wider-
rufs-/Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausflihrbarkeit
des Schutzgegenstands geltend gemacht wird. Sofern
dem Nichtigkeitsantragsteller gelingen sollte nachzuwei-
sen, dass auf Basis der in der Patentanmeldung offenge-
legten Verfahrensfiihrung sich die neuartige Verbindung
C gar nicht herstellen lasst, wiirde sodann das erteilte
Patent widerrufen werden bzw fiir nichtig erklart werden.

b. Aufnahme der Temperarturfiihrung in die Pa-
tentanmeldung

Im Zusammenhang mit der Temperaturerhhung zwi-

schen Minute 13 und 15 auf 200° Celsius sehen die pa-

tentrechtlichen Implikationen einer Aufnahme bzw Nicht-

aufnahme dieses Merkmals in eine Patentanmeldung hin-

gegen ganz anders aus:

Da diese Temperaturerh6hung nicht fiir die Ausfiihrbarkeit
der Erfindung zwingend erforderlich ist, sondern ledig-
lich eine deutliche Effektivitatssteigerung mit sich bringt,
kénnte durchaus versucht werden, diese Information ei-
nem Geheimnisschutz zuzufiihren ohne das Risiko eines
— mangels hinreichender Ausfiihrbarkeit — schwebend
nichtigen Patents einzugehen. Nachteilig ist die Nicht-
Aufnahme dieses bevorzugten Merkmals in eine Paten-
tanmeldung lediglich dahingehend, dass dieses Merkmal
im weiteren Verfahren (Anmelde- oder Anfechtungsver-
fahren) mangels Offenbarung nicht als Riickfallsposition
zur Verfligung steht.

3. Abwaéagungskriterien

Somit zeigt sich, dass fiir die Entscheidungsfindung, ob
ein Erfindungsmerkmal in eine Patentanmeldung aufge-
nommen werden soll oder jedoch eher versucht werden
soll, das konkrete Merkmal geheim zu halten, eine ganz
entscheidende Frage ist, ob dieses Merkmal fiir die Aus-
fuhrbarkeit der Erfindung erforderlich ist. Sofern diese
Frage zu bejahen ist, sollte im Zweifelsfall dieses Erfin-
dungsmerkmal auch tats&chlich in die Patentanmeldung
aufgenommen werden, um die hinreichende Ausfiihrbar-
keit der Erfindung im Anmelde- und insb auch im Anfech-
tungsverfahren nachweisen zu kénnen.

Unternehmen bei derartigen Fallkonstellationen haufig fiir
die Variante entscheiden, bei welcher aus einer kurzfris-
tigen Perspektive das Beste aus beiden Welten fiir sich
beansprucht wird: Mit einer Patentanmeldung, welche le-
diglich auf die Verbindung C gerichtet ist und in welcher
nicht offengelegt wird, dass zur Herstellung der Verbin-
dung C zwingend der Katalysator a erforderlich ist, kann
der breitestmdgliche patentrechtliche Schutz erlangt
werden. Da in Wahrheit die Erfindung aber gar nicht in
ausfiihrbarer Weise offenbart ist, bleibt allenfalls tber
das Laufzeitende des Patents oder nach einem allfalligen
Widerruf der Geheimnisschutz nach wie vor bestehen.
Somit hat man — wenn auch mit einem Scheinschutzrecht
— einen zweistufigen Schutzring aufgezogen.

4. Weggang eines Mitarbeiters

Nehmen wir im Rahmen des Fallbeispiels nun an, dass
— wie der Zufall so will — einige Jahre nach der Patenter-
teilung der Entwicklungsmitarbeiter E das Unternehmen
U verlasst und zum Konkurrenten K wechselt.

Obgleich umfassende GeheimhaltungsmaBnahmen ge-
troffen wurden, ist dem Entwicklungsmitarbeiter E selbst-
verstandlich bekannt, dass einKatalysator aim Rahmender
Herstellung der Verbindung C beigegeben werden muss.
Unsicher ist sich das Unternehmen U allerdings, ob der
Entwicklungsmitarbeiter E von der Temperaturerh6hung
zwischen Minute 13 und 15 auf 200 °C Kenntnis hat,
da diese spezielle Verfahrensfiihrung im Rahmen der
GeheimhaltungsmaBnahmen im Unternehmen lediglich
den Betriebsmitarbeitern bekannt war.

Nicht vollig unerwartet, bringt der Konkurrent K kurze
Zeit nach dem Wechsel des Entwicklungsmitarbeiter E
ebenfalls die Verbindung C auf den Markt.
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5. Rechtsdurchsetzung

Das Unternehmen U steht nun vor der Wahl, welches ih-
rer beiden ,Waffen", Geheimnisschutz oder Patentschutz,
es einsetzen mochte: Da der Entwicklungsmitarbeiter E
bekannterweise Kenntnis davon hat, dass die Verbindung
C ohne den Katalysator a gar nicht herstellbar ist und
der Einsatz des Katalysators a in der Patentschrift nicht
erwihnt ist, stehen die Chancen fiir den Konkurrenten K,
das Patent mittels Nichtigkeitsantrag aufgrund mangelnder
Ausfuhrbarkeit fur nichtig erklaren zu lassen, objektiv
gesehen sehr gut. Sofern das Unternehmen U daher
Patentverletzungsklage einbringen wiirde, wire davon
auszugehen, dass als Reaktion vom Konkurrent K ein
Nichtigkeitsantrag eingebracht wird und die Aussetzung
des Verletzungsverfahrens beantragt wird. Sofern das
Patent — erwartungsgemaB — flr nichtig erklart wird, wire
der Verletzungsklage die Grundlage entzogen und das
Unternehmen U wiirde daher voraussichtlich in beiden
Verfahren unterliegen.

L%EHEEM

Als Alternative bleibt dem Unternehmen U somit eine
Klage auf Basis der §§ 26a ff UWG, wobei sich hier insb
die Frage stellt, ob die Temperaturerhtéhung auf 200 °C
im Rahmen der Rechtsdurchsetzung geheim gehalten
werden kann. Im Lichte der neuen Bestimmungen des
UWG, welche durch Einschaltung eines gerichtlich
bestellten Sachversténdigen' einen deutlich verbesserten
Schutz von (weiteren) Betriebsgeheimnissen im Verfahren
vorsehen, konnte daher — viel eher als bisher — in Be-
tracht gezogen werden, der Rechtsdurchsetzung des
Geschiftsgeheimnisses jener des (schwebend nichtigen)
Patents den Vorzug zu geben.

Im Rahmen eines derartigen Verfahrens aufgrund der
Verletzung von Betriebsgeheimnissen konnte — auf Basis
der Faktenlage des Fallbeispiels — der Konkurrent K, dh
der Beklagte im UWG-Verfahren, gegebenenfalls versu-
chen, neue Wege zu beschreiten und sich auf die sog
~Whistleblowing“-Ausnahme berufen:

.Der Erwerb, die Nutzung oder die Offenlegung
eines Geschéftsgeheimnisses ist rechtméBig,
wenn dies [...]

b)  zur Aufdeckung einer rechtswidrigen Hand-
lung in Verbindung mit einem beruflichen Fehl-
verhalten oder einer illegalen Tétigkeit im Zusam-
menhang mit dem Geschéftsgeheimnis, sofern die
Person, welche das Geschéftsgeheimnis erwirbt,
nutzt oder offenlegt, in der Absicht gehandelt hat,
das allgemeine Gffentliche Interesse zu schiitzen;"
(§ 26d Abs 3Z 2 lit b UWG)

Auch wenn dies relativ weit hergeholt erscheint, kénnte
Konkurrent K behaupten, dass die Erschleichung des
Patents eine rechtswidrige Handlung in Verbindung mit
einem allenfalls beruflichen Fehlverhalten des Patentan-
walts oder einer illegalen Tatigkeit (= widerrechtlichen Er-
schleichung eines nichtigen Patentrechts) im Zusammen-
hang mit dem Geschéftsgeheimnis sei; die Beseitigung
dieses erschlichenen Rechts, stiinde aufgrund der erga
omnes-Wirkung des Patents auch im &ffentlichen Inter-
esse.

Ein derartiger Einwand misste daran scheitern, dass kei-
nes der beiden alternativen Tatbestandsmerkmale ,beruf-
liches Fehlverhalten oder ,illegale Tatigkeit* verwirklicht
ist: Zum einen ist der Patentanwalt dem Patentamt ge-
genuber nicht zur Offenlegung der ihm von seinem Man-
danten anvertrauten Informationen verpflichtet, sondern
vielmehr hat er die Interessen seiner Partei mit Eifer und
Treue zu wahren.'? Zum anderen ist auch die wissentliche
Erschleichung eines Patents keine ,illegale Tatigkeit”, da
es gerade Aufgabe des Patentamts ist zu priifen, ob die
angemeldete Erfindung die Schutzvoraussetzungen des
PatG erfillt;'® wird trotz Nicht-Erflllung dieser Vorausset-
zungen dennoch ein Patent erteilt, ist dies ein ,Fehler*
des Patentamts, aber keine ,illegale Tatigkeit" des Anmel-
ders.

Auch wenn es somit héchst zweifelhaft erscheint, dass tat-
sdchlich alle Tatbestandsmerkmale von § 26d Abs 3 Z 2
lit b UWG erfillt sind, so bleibt insb die Auslegung der
entsprechenden Bestimmung der GeheimnisschutzRL
abzuwarten; diese lautet namlich wie folgt:

»b) zur Aufdeckung eines beruflichen oder sonsti-
gen Fehlverhaltens oder einer illegalen Tatigkeit,
sofern der Antragsgegner in der Absicht gehan-
delt hat, das allgemeine 6&ffentliche Interesse zu
schiitzen;" (Art 5 lit b GeheimnisschutzRL)

Demnach sieht Art 5 lit b GeheimnisschutzRL zusétzlich
zu den im UWG umgesetzten Tatbestandsmerkmalen
ein ,sonstiges Fehlverhalten” vor, so dass man durchaus
zu der Auffassung gelangten kénnte, Art 5 Geheimnis-
schutzRL sei nur unzureichend umgesetzt und aufgrund
seiner hinreichenden Bestimmtheit und Ablauf der Um-
setzungsfrist sei bei einer richtlinienkonformen Interpreta-
tion auch ,sonstiges Fehlverhalten* zu berticksichtigen;'
ein sonstiges Fehlverhalten kénnte wohl schon viel eher in
der Erschleichung eines nichtigen Patentrechts gesehen
werden.

Somit bleibt ein gewisses Restrisiko bestehen, dass - so-
fern die Erfindung wissentlich nur in nicht ausfuhrbarer
Weise in der Patentanmeldung offengelegt wurde — der
Erwerb und die Nutzung sowie die Offenlegung des Ge-
schiftsgeheimnisses als rechtméBig beurteilt werden
konnte.

IV. Fazit

AbschlieBend stellt sich somit die Frage, ob die Neure-
gelung des Geheimnisschutzes in den §§ 26a ff UWG
das Verhaltnis bzw die im Einzelfall notwendige Abwa-
gungsentscheidung zwischen Geheimnisschutz und Pa-
tentrecht grundlegend verdndert — maW: Ist zu erwarten,
dass in Anbetracht der neuen UWG-Bestimmungen das
Verhéltnis von Geheimnisschutz und Patentschutz zuei-
nander grundlegend zu Gunsten des Patent- oder Ge-
heimnisschutzes verschoben wird?

Davon ist nicht auszugehen: Bei der Entscheidung zwi-
schen Patentschutz und Geheimnisschutz werden die
schon bisher angestrengten Uberlegungen (vgl Pkt I. und
I1.) weiterhin vorrangig bleiben. IdR wird eine Neuentwick-
lung Aspekte beinhalten, die besser liber eine Patentan-
meldung und solche, die besser lber die Geheimhaltung
geschiitzt werden konnen; im Einzelfall kénnen schwie-
rige Abwigungsentscheidungen zu treffen sein (vgl Pkt
II.). Es wird aber weiterhin ein ,Miteinander* von Patent-
und Geheimnisschutz bleiben.

Aber: Im Einzelfall wird der Geschaftsgeheimnisinhaber
zukiinftig wohl eher die gerichtliche Durchsetzung wagen,
sofern sich das neue Verfahrensrecht, insb auch hinsicht-
lich des Schutzes der Geschéftsgeheimnisse im Verfah-
ren, als effektiv erweist.



