Friedrich-Alexander-Universitat —
Erlangen-Nirnberg ‘ E

Rechte des geistigen Eigentums

Eine kurze Einfuhrung zum
Urheberrecht und zum Markenrecht



Allgemeine Einfuhrung |"|§/A,;\\\U

Geschichte

« Das System aus den verschiedenen gewerblichen Schutzrechten schitzt unterschiedliche
Aspekte von Waren und Dienstleistungen.

« Patent > Technischer Aufbau und/ oder Prozesse.

* Gebrauchsmuster - Technischer Aufbau

- Design > AuBere Form und Gestalt

* Marke > Bezeichnungen fur Waren und Dienstleistungen

« Patent, Gebrauchsmuster und Design werden jeweils sachlich gepruft und danach erteilt.

« Die Marke wird formal gepruft und danach eingetragen. Danach folgt eine 3-monatige
Widerspruchsfrist.

« Im Gegensatz zu diesen sog. Register-Rechten ist das Urheberrecht kein Registerrecht.
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Allgemeine Einfuhrung |"|§/A,;\\\U

Geschichte

* Insbesondere das Patent, basierend auf Erfindungen, sollte stets nur in enger Absprache mit
einem Spezialisten (Patentanwalt) eingereicht werden.

 Fur diesen Aufwand erhalt der Inhaber aber auch das rechtlich starkste Schutzinstrument.

« Fur Markenanmeldungen ist ebenfalls ein Spezialist zu empfehlen. Fehler bei der Anmeldung
sind zumindest wirtschaftlich Uberschaubar und rechtlich meist heilbar.

 Die rechtlich notwendigen Handlungen sind erst nach der eigentlichen Idee erforderlich.

« Das Urheberrecht entsteht im Zuge der Werk-Entstehung, simultan. Deshalb mussen hierzu
umfangreiche Voruberlegungen und Vorbereitungen getroffen werden.

« Unterlassungen oder Fehlentscheidungen konnen im Nachgang oft nur mit erheblichem
organisatorischem Aufwand oder gar nicht mehr geheilt werden.
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Fur Grunder das Wichtigste in Kurze |"|§/A,;\\\U

1. Urheberrecht fur Software 2. Marke und Brandname
Geschichte und Personlichkeitsrecht Schutzsystem
Software und Arbeitsvertrag How to create a Brandname?
Ruckwirkung von Rechten Brand und Markenwert

Gefahren und TodsUnden
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Urheberrecht

Eine Ubersicht zum Schutz von Software




1. Urheberrecht |"|§/A,;\\\U

Geschichte

« Das moderne Urheberrecht geht zuriick auf die Berner Ubereinkunft zum Schutz von Werken
der Literatur und Kunst (BU) und wurde am 9.9.1886 als Vélkerrechtlicher Vertrag
geschlossen,

« mehrfach revidiert (RBU), 1952 im Welturheberrechtsabkommen (Universal Copyright
Convention) erweitert.

e istin DE im UrhG verankert.
« weltweit als einheitliches Recht in 176 von 194 Staaten in Kraft.

« Grundsatz: Schutz entsteht im Moment der Werkschopfung und endet wirtschaftlich 70 Jahre
nach dem Tod des Werkschopfers.

« Das Urheberrecht ist kein Registerrecht!

« Dadurch besteht laufend die Gefahr, auch ungewollt, Urheberrechte zu verletzen.
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1. Urheberrecht |,.E/A,=\\\U

Geschichte

» Ansicht des Eiffelturm ist seit Ende 1993 frei. » Die Beleuchtung des Eiffelturm gilt als eigen-
standiges Kunstwerk.

» Gustave Eiffel starb am 27.12.1923
+ Rechte werden durch die SETE verwaltet (Société

d'Exploitation de la Tour Eiffel).

* Das frz. Recht kennt keine Panoramafreiheit.
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1. Urheberrecht |"|§/A,;\\\U

Personlichkeitsrecht

« Das Urheberrecht ist ein hochstpersonliches Recht.

Der Urheber verfugt allein Uber das Recht zur
* Veranderung,
« Bearbeitung,
* Verbreitung seines Werkes und zur
» Verfugung Uber jegliche Nutzungsrechte.

« Eine Registrierung oder Verwaltung bei Dritten (bspw. GEMA, VG Wort in DE) ist nicht
obligatorisch. Ausnahmen gibt es nationalen Schutzsystemen, bspw. Als
Hinterlegungserfordernis zur spateren Geltendmachung von Rechten (USA).

» Es spielt keine Rolle, wie leicht etwas durch das Internet verfugbar scheint und ob der
Aufwand zur Feststellung von Urheberrechten dagegen unzumutbar wirkt.
(OLG Frankfurt a.M., 4 W 13/23 v. 6.6.2023: Allgemeinwissen in Bezug auf Urheberrechte)
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1. Urheberrecht |"|§/A,;\\\U

Software

« Software gilt im System des Urheberrechts als Sprachwerk.

« Eigenstandige Regelungen in §69 a - g UrhG als Abschnitt 8 ,Besondere Bestimmungen fur
Computerprogramme”

« Das UrhG regelt nur das Verhaltnis des Urhebers zu seinem Werk.

« Alle sonstigen Regelungen in Bezug auf abgeleitete oder abweichende Verwertungsrechte
mussen gesondert getroffen werden.
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1. Urheberrecht |"|§/A,;\\\U

Arbeitsvertrag

« Im Unterschied zum Freien Urheber gilt fir das Urheberrecht bei Software aus Arbeits- und
Dienstverhaltnissen die Zuordnung aller vermogensrechtlichen Befugnisse zum Arbeitgeber

(§69b UrhG).
« Diese Regelungen sind nicht abschlie3end und nicht vollstandig.

« Jeder Arbeitsvertrag sollte daher unbedingt Regelungen zur Veranderung, Bearbeitung,
Verbreitung und Verfugung uber Nutzungsrechte (Lizenzierung) enthalten.

» Gleiches qilt fur Vertrage

» zwischen Freien oder

« zwischen Unternehmen mit Freien in Bezug auf die geschaffenen Werke in Projekten.
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1. Urheberrecht |"|§/A,;\\\U

Ruckwirkungen aus Lizenzen

» Organisation im geschaftlichen Betrieb

» Fur die zur Erstellung und Bearbeitung von Software verwendeten Software-Werkzeuge
gelten die daran eingeraumten Nutzungs- und Lizenzrechte.
» Daraus konnen sich bei der Verwertung erstellter Software Einschrankungen oder

Verpflichtungen ergeben (bspw. Einschrankungen fur Programme aus
Lizenzbeschrankungen eines verwendeten Compilers).

» Keine kommerzielle Nutzung von Programmen mit Campus- oder Educational-

Lizenzen,
 Pflicht zur Offenlegung und Weitergabe des Quellcodes bei GPL-Software.
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1. Urheberrecht |"|§/A,;\\\U

Besondere Sorgfalt vor einer Verwertung

« Urheber- und Lizenzrechte entstehen mit dem Schopfungsakt aus sich heraus und
bestehen Kraft Gesetzes.

» Die Einfachheit der Weitergabe kompilierter Software oder von Bestandteilen zu Software
verleitet zur Leichtfertigkeit in Bezug auf Urheberrechte.

» Eine Eintragung in offentlichen Registern ist weder erforderlich noch vorgesehen.

» Jede unbedachte oder ungeklarte Verwendung fremder urheberrechtlich geschutzter
Werke (Programmcode) ,vergiftet” das eigene Werk.

» Unklare Urheberrechtslage kann lange und teure Prozesse nach sich ziehen.
* Beispiel: SCO vs. Linux (2003 bis 2017)

« SCO (Santa Cruz Operation) gegen IBM wegen der angeblichen wiederrechtlichen
Freigabe von Code der GNU-Core-Utilities aus dem IBM-Unix AlIX im Zuge von IBMs
Linux-Engagement, die beanstandeten Codefragmente stammten aus den 1970-er und
1980-er Jahren!
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1. Urheberrecht |"|§/A,;\\\U

(Tod)Sunden

» Copy and Paste oder Drag and Drop

« Verwendung von Software aus ,grauen“ Quellen

 Darum:
« Alle verwendeten Tools entweder kaufen oder Herkunft und Lizenzen dokumentieren,
» Code selber schreiben und
» den Code sauber halten (von Fremdcode)!

» Klar dokumentierte Urheberrechte ersparen spatere Nacharbeit oder juristische
Auseinandersetzungen.
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1. Urheberrecht |"|§/A,;\\\U

Empfehlungen

» Alle Absprachen und Vereinbarungen in Bezug auf die Erstellung von Software sollten
schriftlich fixiert und dokumentiert werden.

» Schriftlich bedeutet: auf Papier mit Unterschriften.
« Dokumentation zu den Lizenzen aller eigesetzter Software (-Tools).
« Speicherung von Code in Revision Control Systems (Versionsverwaltung).

* mindestens zu besonderen Geschaftsvorfallen eine externe, unveranderliche Kopie
ziehen und dauerhaft revisionssicher(!) lagern.

* Fremdcode (z.B. von neuen Mitarbeitern oder Kollaborateuren) immer argwohnisch
prufen (Vergiftungsgefahr aus GPL-Lizenzen).

« GPL-Lizenzen konnen einander widersprechen und sich dadurch gegenseitig
ausschliel3en.

» Es existieren parallele Schutzmechanismen: z.B. fur Datenbanken: Richtlinie 96/9/EG
i.V.m. Art. 2 Abs. 5 RBU; Teil Il, Abschnitt 1, Art. 10 TRIPS; Art. 5 WCT (schitzt die
logische Struktur eine Datenbank)
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Marke und Brandname
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2. Die Marke EAU

Ubersicht

« Die Marke ist ein Zeichen zur Kennzeichnung von Waren, Dienstleistungen und
geschaftlichen Bezeichnungen zur Abgrenzung im geschaftlichen Verkehr.

« Marken werden auf Antrag des Anmelders fur diesen in das Markenregister eingetragen.

« Marken werden auf die Einhaltung formaler Erfordernisse gepruft.

« Die Prufung auf Kollisionen mit bestehenden Marken ist Sache der Markeninhaber
untereinander.

 Das Markenrecht verschafft dem Markeninhaber eine Reihe von ausschliel3lichen Rechten
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2. Die Marke EAU

Ubersicht

« Markenschutz entsteht durch Eintragung auf nationaler oder regionaler Ebene (DPMA,
EUIPO, USPTO, WIPO)

« vereinheitlichter regionaler Schutz moglich (EU-Marke beim EUIPO)
* internationaler Schutz (IR-Marke bei den zustdndigen Amtern, bspw. EUIPO oder WIPO)
* Anmeldesystem nach dem Prinzip der Senioritat (Recht der alteren Marke)

» parallel dazu Sonderschutzformen aus dem Recht an der nichteingetragenen Marke durch
Benutzung im geschaftlichen Verkehr

« Markenformen: Wort-, Wort-Bild-, Bild-, Farb-, 3D-Marke;

« Sonderformen: Geruchsmarke, Hormarke, g.g.A. (geschutzte geographische Angabe)
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2. Die Marke EAU

Ubersicht

« Marken schutzen definierte Waren oder Dienstleistungen

» der Schutzbereich wird durch die Klassifikation nach dem Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis bestimmt

« Einteilung in 34 Waren- und 10 Dienstleistungsklassen (sog. Nizza-Klassifikation)

« eine Marke kann fur Waren und/oder Dienstleistungen aus einer oder beliebig vielen Klassen
beansprucht werden

* Schutz nur im Umfang der tatsachlichen Benutzung

« Schonfrist nach Anmeldung: 5 Jahre

« danach sog. Benutzungszwang

* bei Nichtbenutzung: (Teil-)Loschung der Marke auf Antrag

« Wiederanmeldung jederzeit moglich
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2. Die Marke EAU

Ubersicht

« Koexistenz gleicher oder ahnlicher Marken fur gleiche oder unterschiedliche Klassen
moglich (Koexistenz durch Eintragung):

« RYZEN: Halbleitergerate; Halbleiterchips; Halbleiter; Computerhardware;
Mikroprozessormodule; Mikroprozessor-Teilsysteme

 RYZON: Informationstechnologische und audiovisuelle Gerate; Navigations-,
Orientierungs-, Standortverfolgungs-, Zielverfolgungs- und Kartierungsgerate;

« oder Koexistenz durch Eintragung beim Amt nach Vertrag zwischen den Markeninhabern:

« b-maXX: Elektromotoren, ausgenommen fur Landfahrzeuge vs.

« B-MAX: Personenkraftwagen.
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2. Die Marke EAU

How to create a Brandname? Dos and Don‘ts

» Naturlich-sprachliche Begriffe gelten als freihaltebedurftig, sind also von der Eintragung
ausgeschlossen.

« Naturlich-bildliche Darstellungen haben eine geringe Unterscheidungskraft und sind als
Marke(-nbestandteil) eher schwach.

« Es wird versucht aus Wort- und Bild die dahinter stehende Ware/Dienstleistung aus sich
heraus ex-ante moglichst genau zu beschreiben.

 Wenn man sich erfolgreiche Marken lediglich ex-post anschaut, scheint diese
Herangehensweise naheliegend.

Don't try this!

Das ist das Gegenteil einer Marke!
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2. Die Marke EAU

Make a Brandname!

« Losungsansatz: Schaffung eines bisher bedeutungsfreies Zeichens oder Wortes, das
zusammen mit dem zugehorigen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis als Marke
angemeldet und erst danach mit der entsprechenden Bedeutung aufgeladen wird.

* Eine Marke ist
« ein Zeichen (Wort, Wort-Bild), das erst

« durch die darauf gerichteten Marke(!)ting-Aktivitaten mit einer Bedeutung aufgeladen
wird, aus der

« potentielle Kunden die damit verbundenen Waren/Dienstleistungen identifizieren.

« Die rechtliche Konstruktion aus Zeichen, Waren- und Dienstleistungsverzeichnis und
Schutzgebiet (Staaten) tritt idealer Weise dahinter zuruck.
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2. Die Marke EAU

How to

« Als Marke sollte ein sprechbares Wort ohne jede Bedeutung aber gerne mit positiver
phonetischer Co-Notation gefunden werden.

« Fachsprachliche Entlehnungen oder phonetische Assoziationen sind die Kur.

Easy, isn't it?

« Beispiel, auch wenn es ruckblickend fast unglaublich erscheint:

Google war mal ein Reihe von Buchstaben ohne jeden Sinngehalt;

Bildmarke: «— (Nike: EM 000277632, sog. Swoosh)
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2. Die Marke EAU

Brand und Markenwert

Marken haben sich im Laufe der Zeit zum eigenstandigen Asset entwickelt, werden auch
bilanziell bewertet und konnen selbstandig gehandelt werden.

BrandZ-Report (jahrliche Studie von Kantar, Markenwert in [Mrd. USD])

4 Brand gz:.gValue gth.ZValue
1 | Amazon 315,5 Apple 947,1
2 | Apple 309,5 Google 819,6
3 | Google 309,0 Amazon 705,5

Zum Vergleich: Brand Finance fur Deutschland 2022 [Mrd. EUR].
Mercedes Benz: 52,4; DTAG: 51,9; Allianz Group: 39
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2. Die Marke EAU

Hinweise

« Vorsicht vor Fremdsprachen und Slangwortern!
« Mitsubishi Pajero (span./mex.),
* Fiat Uno (finn.),

« Grundsatzlich besteht fur Wortmarken (Achtung, ggf. fremde Urheberrechte!) die Moglichkeit
verfallene Marken auf eigenen Namen und mit eigenem Waren- und Dienstleistungs-
verzeichnis erneut anzumelden.

* |n solchen Fallen sollte die Herkunft, Geschichte und insbesondere der Verfall der Marke
geklart sein.

« Marken mit schlechter Historie: Enron, Theranos, Gottinger Gruppe, WireCard, ...
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Technologietransfer an der FAU

lhre Ansprechpartner




Sybille Barth

Leiterin Wissens- und
Technologietransfer

Berit Calabrese

Ass. jur.
Vertragsmanagement

*) **)

Martin Golze

Patentmanager
Engineering Sciences

Dr. Marco Mank*

Patentmanager
Life Sciences

=AU

*) fir den Bereich Patentmanagement

**) fur den Bereich Marken und Markenrecht
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Vielen Dank
fur lhre Aufmerksamkeit!



