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WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG

Univ.-Prof. Ing. Dr. Clemens APPL, LL.M.
Donau-Universitat Krems

Univ.-Prof. DDr. Walter BLOCHER
Universitat Kassel

Univ.-Prof. Dr. Martin WINNER
Wirtschaftsuniversitat Wien

PROGRAMMKOMITEE

Der IP-Day wird von einem Programmkomitee unterstutzt, dem Personlichkeiten aus
Rechtsprechung, Verwaltung, Rechts- und Patentanwaltschaft angehoren, die aktiv und an
herausragender Stelle im Bereich des Immaterialguterrechts tatig sind.

RA Dr. Axel ANDERL, LL.M.
DORDA Rechtsanwalte

LStA Mag. Christian AUINGER
Bundesministerium fur Justiz

RA Dr. Christian GASSAUER-FLEISSNER
Gassauer-Fleissner Rechtsanwalte

PatA DI Harald NEMEC
Schwarz & Partner Patentanwalte

Dr. Manfred VOGEL
Senatsprasident des OGH

Dr. Johannes WERNER
Osterreichisches Patentamt






NCP.IO

Nationale Kontaktstelle fir Wissenstransfer und geistiges Eigentum

STARKUNG DES WISSENSTRANSFERS AUS HOCHSCHULEN UND
FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN

Im Jahr 2005 wurde die Lissabon-Strategie beschlossen. Darin haben die Regierungen der Mitgliedstaaten
die enge Kooperation der Forschungseinrichtungen und der Industrie als Prioritat festgelegt.

2007 mindete die Lissabon-Strategie in eine »Kommunikation der Europaischen Kommission an den
Europdischen Rat«. Wissenstransfer soll mit offener Innovation (Open Innovation) verbessert werden.

Ein wichtiger Meilenstein fir den européischen Wissenstransfer ist aber im Besonderen die IP-Recommen-
dation von 2009."

Die Nationale Kontaktstelle fir Wissenstransfer und Geistiges Eigentum, der NCP-IP, wurde per Beschluss
der Bundesregierung am 2. Marz 2010 auf Basis der IP-Recommendation im Bundesministerium ftr
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) gemeinsam mit dem Bundesministerium fiir Verkehr,
Innovation und Technologie (BMVIT) eingerichtet.

Die Kontaktstelle koordiniert Aktivitdten im Wissenstransfer auf nationaler Ebene und pflegt Kontakte mit
anderen vergleichbaren Einrichtungen in den Mitgliedstaaten, wie es die IP-Recommendation (IPR)
vorsieht.

Die operative Umsetzung erfolgt durch die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws, www.aws.at)

und die Osterreichische Forschungsférderungsgesellschaft mbH (FFG, www.ffg.at).
MASSNAHMEN UND AUSGEZEICHNETE RESULTATE

In Osterreich wurden fiir nahezu samtliche Empfehlungen der Europaischen Kommission bereits
MaRnahmen zur Verbesserung des Wissenstransfers gesetzt oder zumindest geplant (vergleiche
Knowledge Transfer Study 2010 — 2012). Osterreich liegt in der Umsetzung der Empfehlungen der
Europaischen Kommission deutlich ber dem européischen Durchschnitt sowie vor Grof3britannien und
Deutschland.

Der NCP-IP nutzt unter anderem die Leistungsvereinbarungen mit den Forschungseinrichtungen zur Um-
setzung strategischer Vorgaben der IP-. In deren Rahmen erfolgt die Erarbeitung und Weiterentwicklung
von Schutzrechts- und Verwertungsstrategien der Universitaten, der OAW und dem IST-Austria. Der NCP-
IP fungiert dabei als wichtige flankierende Maf3nahme:

So unterstitzt er Hochschulen und 6ffentliche Forschungseinrichtungen im Wissens- und Technologie-
transfer beim professionellen Umgang mit geistigen Eigentum, beispielsweise durch IP-Schulungen, Work-
shops, Veranstaltungen und durch die Vertretung Osterreichs in europaischen Gremien.

Er unterstiitzt das Projekt IPAG (Intellectual Property Agreement Guide, www.ipag.at). Durch IPAG stehen

der Allgemeinheit erstmals kostenlos standardisierte Vertragsmuster fiir den Technologietransfer in
deutscher und englischer Sprache online zur Verfiigung. Neben dem NCP-IP haben daran Universitaten,
aulReruniversitare Forschungseinrichtungen, Industriebetriebe und KMUs mitgewirkt. Die Muster umfassen
alle technologietransfer-relevanten Bereiche der Kooperation zwischen Forschungseinrichtungen und
Unternehmen (z. B. Lizenzvertrage, Material Transfer Agreements, Patentkaufvertrage oder Forschungs-

! Der korrekte Langtitel lautet: »Kommissionsempfehlung zum Management von Geistigem Eigentum in
Wissenstransferaktivitdten und zum Verhaltenskodex fiir Universitaten und anderen Forschungseinrichtungen«

© Copyright Osterreichische Forschungsférderungsgesellschaft mbH, Austria Wirtschaftsservice
Gesellschaft mbH und Nationale Kontaktstelle fir Wissenstransfer und geistiges Eigentum,

01. September 2017


http://www.aws.at/
http://www.ffg.at/
http://www.ipag.at/

und Entwicklungsvertrage). Mit IPAG wird die Rechtssicherheit in der Verwertung fir For-
schungseinrichtungen und Unternehmen erhdht und Barrieren im Wissenstransfer werden abgebaut.

In der Umsetzung der 6sterreichischen IP-Strategie ist der NCP-IP mit zahlreichen Mafl3nahmen betraut —
die NCP-IP-Services werden ausgeweitet. So unterstiitzt NCP-IP das Spin-off Fellowship-Programm, das
noch September 2017 mit einem ersten Call die Transformation von wissenschaftlichen Erkenntnissen in
wirtschaftliche Anwendungen férdern wird. Das Gesamtvolumen fiir das Programm betragt 15 Millionen
Euro, wie Wissenschaftsminister Harald Mahrer im Vorfeld der Eroéffnung der Technologiegesprache
Alpbach im Zuge einer Pressekonferenz ausfuhrte.

Insgesamt wurden seit Einrichtung der Nationalen Kontaktstelle fir geistiges Eigentum 43 Veranstaltungen
fur Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft organisiert, um Netzwerke
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu intensivieren und um das Vertrauen zu starken. Im Rahmen des
Projekts IPAG konnten seit Beginn des Projekts Ende 2013 insgesamt 21.000 Zugriffe auf die
Vertragsmuster verzeichnet werden.

NCP-IP: PERSONEN UND KONTAKTE

Bundesministerium fiir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Daniela Kopriva-Urbas | daniela.kopriva-urbas@bmwfw.gv.at

Sabine Matzinger | sabine.matzinger@bmwfw.gv.at

Sascha Saxinger | sascha.saxinger@bmwfw.gv.at

Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation und Technologie
Margit Harjung | Marqit.harjung@bmvit.gv.at

Austria Wirtschaftsservice GmbH, Abwicklung
»Wissenstransferzentren und IPR-Verwertung« und »Phonix«
Claudia Leutgeb | c.leutgeb@aws.at

Osterreichische Forschungsférderungsgesellschaft mbH,
Publikation und Bestandsaufnahme Wissenstransfer, EU-
Networking

Andreas Jonke | andreas.jonke@ffg.at

© Copyright Osterreichische Forschungsférderungsgesellschaft mbH, Austria Wirtschaftsservice
Gesellschaft mbH und Nationale Kontaktstelle fiir Wissenstransfer und geistiges Eigentum, 31. August

Bundesministerium flr Bundesministeri
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft unaesministerium
fiir Verkehr,

Innovation und Technologie
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© Copyright Osterreichische Forschungsférderungsgesellschaft mbH, Austria Wirtschaftsservice
Gesellschaft mbH und Nationale Kontaktstelle fir Wissenstransfer und geistiges Eigentum,

01. September 2017
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Hon.-Prof. Dr. Michel M. Walter

Urheber- und

Verwertungsgesellschaftenrecht ‘15

Michel WALTER

Textausgabe mit Kurzkommentaren und
neuerer Judikatur in 2 Banden

Die Neuauflage 2015 des ,,Urheberrechtsgesetz ‘06 von

Urhebe
r- .. ,
Verwertur:msd | Hon.-Prof. Walter triigt der Entwicklung des europdischen,
SChaftenre%h%?fe g osterreichischen und internationalen Urheberrechts seit dem
"— 5 Jahr 2007 Rechnung.
extausgabe mit
Band II Kurzkommentaren Band I: XLVIII, 734 Seiten; Band Il: XX, 608 Seiten, Format:
Ververtungs mngt:emmg_ms 12,2 x 19 cm. Medien und Recht, Wien 2015. Gesamtausgabe
el (beide Biande): 132,— EUR, ISBN: 978-3-900741-68-6.
Neuerungen im Urheberrecht
Im Zentrum des Bandes | steht das 6sterreichische Urhe-
berrechtsgesetz in der Fassung der Novellen 2009 bis
— 2015. Die Neuerungen werden erlautert und kritisch kom-
Verlag Medien und Re¢

Inhaltsverzeichnisse, Leseprobe
und Shopzugang unter
www.medien-recht.com 2>
Biicher & Urheber-
recht

Band | (einzeln):
EUR 88,--; ISBN:
978-3-900741-64-8
Band Il (einzeln): EUR 64,--;
ISBN: 978-3-900741-67-9
Gesamtausgabe Band | + II:
EUR 132,-- (ISBN: 978-3-
900741-68-6)

Auf Grund der verar-
beiteten Judikatur
(OGH, EuGH) eine
unverzichtbare Quelle
fiir die juristische
Arbeit im Urheber-
recht !!

mentiert. Fir die Praxis wesentlich ist die leitsatzmiRige
Erfassung und systematische Zuordnung der oberstge-
richtlichen Judikatur seit dem Jahr 2008. Erstmalig wird
dabei auch die umfangreiche Rechtsprechung des EuGH zu urheber-
rechtlichen Fragen beriicksichtigt und ein Uberblick tiber die jiingere
Literatur gegeben. Daneben umfasst Band | auch die fiir das Urheber-
recht einschlagigen Bestimmungen des Internationalen Privatrechts
sowie die urheberrechtlichen EU-Richtlinien, jeweils mit einer Einfiih-
rung samt Rechtsprechungs- und Literaturhinweisen und einer Kom-
mentierung der Verwaiste Werke-RL.

Verwertungsgesellschaftenrecht « Pirateriebekampfung
« Internationale Konventionen

Band Il beinhaltet das 6sterr VerwGesG 2006 sowie die EU-Verwertungs-
gesellschaften-Richtlinie, jeweils mit eingehender Kommentierung. Da-
ran schlieflt sich der Teil ,,Rechtsdurchsetzung® mit der Rechtsdurchset-
zungs-RL, der Produktpiraterie-VO 2013 (kommentiert), dem Produktpi-

Bitte auf der Riickseite weiterlesen =

Der Autor: Dr. Michel M. WALTER, Rechtsanwalt in Wien,
Honorarprofessor an der Universitit Wien und Gastprofes-
sor an der Donau-Universitit Krems, Autor: Osterr. Urhe-
berrecht — Handbuch; European Copyright Law — A Com-
mentary (Hg. gem. mit Silke v. Lewinski); Mitherausgeber
der Zeitschrift Medien und Recht, zihlt zu den profilierte-
sten Vertretern des Urheberrechts national und international.

m Medien & Recht Wien ® www.medien-recht.com e verlag@ medien-recht.com



rateriegesetz sowie der Zugangskontroll-RL und
dem ZugangskontrollG. Schliefilich sind auch die
Texte der Internationalen Urheberrechtsvertrage,
der leistungsschutzrechtlichen Abkommen und
weiterer einschlagiger internationaler Vertrage
(TRIPs, Vertrag von Marrakesh, ACTA-Abkommen)
zusammengestellt und mit einer ausfuhrlichen Ein-
flihrung sowie Rechtsprechungs- und Literaturhin-
weisen versehen.

Erginzung zum Handbuch ,Osterreichi-
sches Urheberrecht“

Die kommentierte Textausgabe
bildet die aktuelle Erganzung
zum 2008 erschienenen System
,Osterreichisches Urheberrecht
— Handbuch Teil 1 von Prof.
Michel Walter

(ISBN: 978-3-900741-52-5).

CTET—

Osterreichisches
Urheberrecht
dbuch

Aktuelle Beitrage und Rechtsprechung zum Urheberrecht in den Zeitschriften
,Medien und Recht “ und ,,MR-International*

Europiische Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht
Schwerpunkte: Europdische Entwicklungen im Urheberrecht,
EG-Wettbewerbsrecht, Markenrecht, Internetrecht,
Entertainment Law.

Der Bezug von MR-Int ist im Abopreis von Medien und Recht

Abopreis MR-Int (4 Hefte): 95,— € (inkl. MWSt. exkl.Versand)

Erfindungsvergiitung
fiir Dienstnehmer

Methoden und Modelle zur
Berechnung der Vergitungshshe

Die Zeitschrift fuir 6sterreichisches Medien- und Kommunikationsrecht erscheint
in 8 Ausgaben jihrlich und bringt aktuelle Beitriage, Informationen und Rechtspre-
chung aus den Bereichen Medienrecht, Persénlichkeitsschutz, Urheberrecht, Wett-
bewerbsrecht, Internetrecht, Rundfunkrecht und Telekommunikationsrecht.
Jahres-Abonnement 2016: EUR 232,— (inkl. 10 % MWSt. und Versand). Bestellen
Sie kostenfrei und unverbindlich ein Probeheft!

Die Abonnenten haben Zugang zur Datenbank MuR-digital, in der die Hefte
Medien und Recht ab 1995 und MR-Int ab 2004 im Volltextzugriff verfugbar sind.

inbegriffen.

Erfindungsvergiitung fiir Dienstnehmer

von Prof. Dr. Peter Burgstaller und DI (FH) Alexander Biirscher

Kommentar und Entscheidungssamlung zur Dienstnehmererfindung im Patentrecht sowie
der damit verbundenen Erfindungsvergtitung; Diensterfindungen im Hochschulrecht; Rechts-
lage nach dem deutschen Arbeitnehmererfindungsgesetz. Mit Berechnungsmethoden und -
modellen zur Erfindungsvergitung sowie Musterklauseln u. -erklarungen im Zusammenhang
mit Diensterfindungen. Wien 2014. XXVIII. 184 Seiten. ISBN: 978-3-900741-63-1. EUR 48,00.

BESTELLUNG/ Tel. (01) 505 27 66: FAX: 505 27 66-15.
Webshop: www.medien-recht.com « Mail: bestellung@ medien-recht.com

Walter, Urheber- u. VerwGesG ‘15, Band |.
ISBN: 978-3-900741-64-8; EUR 88,--

Walter, Urheber- u. VerwGesG ‘15, Band Il
ISBN: 978-3-900741-67-9; EUR 64,--

Walter, Urheber- u. VerwGesG ‘15, Biande I1+l1
ISBN: 978-3-900741- 68-6; EUR 132,--

Walter, Osterr. Urheberrecht - Handbuch - Teil |
ISBN: 978-3-900741-52-5; EUR 160,

Burgstaller/Biirscher, Erfindungsvergiitung.
ISBN: 978-3-900741- 63-1; EUR 48,--

Medien und Recht Verlags GmbH
A-1040 Wien, Danhausergasse 6/25

Name, Firma, Anschrift

Preise incl.
10 % MWSt.,

excl. Versand

Unterschrift, Datum
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TAGUNGSUNTERLAGEN

THEMENBLOCK I: INNOVATIONSMANAGEMENT UND GEISTIGES EIGENTUM
Keynote: IP in online communities - Selbstregulierung statt Recht? 1
Univ.-Prof. Dr. Nikolaus Franke, WU Wien

Vortrag I: IP fiir StartUps: Provisorische Patentanmeldung 19
DI Dr. Stefan Harasek, Osterreichisches Patentamt

Vortrag ll: Innovation und IP: Strategische Herausforderungen fiir KMU 35
DI Dr. Wolfgang Dietl, aws - Austria Wirtschaftsservice

THEMENBLOCK II: INDUSTRIE 4.0
Digitaler Zwilling und Geistiges Eigentum 47

DI Mag. Dr. techn. Alexandra Mazak-Huemer und Rafael Konlechner, Christian-
Doppler-Labor "Modellintegrierte Intelligente Produktion”, TU Wien

RA Dr. Dominik Gobel, LL.M., Gassauer-Fleissner Rechtsanwalte

THEMENBLOCK I11: INNOVATION UND IP IM ARBEITSVERHALTNIS
Vortrag I: Diensterfindungen und ihre angemessene Vergiitung 63
PatA DI Harald Nemec, Schwarz & Partner Patentanwalte

Vortrag ll: Rechte und Pflichten Kreativer im Arbeitsverhaltnis 81
RA Dr. Michael Horak, LL.M., Salomonowitz | Horak Rechtsanwalte

Vortrag lll: Beendigung von Arbeitsverhaltnissen: Typische IP-Aspekte 103
RA Dr. Armin Bammer, Bammer Mayer et Treu Rechtsanwalte

THEMENBLOCK IV: INNOVATIONSSCHUTZ UND ZUGANG ZU ARZNEIMITTELN 125

Podiumsdiskussion mit Dr. Jan Oliver Huber, Pharmig - Verband der
pharmazeutischen Industrie Osterreichs, und Dipl.-Oec. Marco Alves, Arzte ohne
Grenzen; anschlieflend moderierte Diskussion im Plenum

Die Tagungsunterlagen sowie ein Tagungsbericht kdnnen in Kirze unter www.ip-day.at im Bereich
»Ruckblick“, wo sich auch ein Archiv der vorangegangen Tagungen befindet, eingesehen werden.
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IP in online communities - Selbstregulierung statt
Recht?

Univ.-Prof. Dr. Nikolaus Franke
WU Wien

Vortragsfolien






IPiin Online Communifies™
Selbstregulierung statt Recht

September 2017
Julia Bauer, Nikolaus Franke, Philipp TUfSEhes
WU Wien
nikolaus.franke@wu.ac.at
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NIGHTSCOUT

7 #WeAreNotWaiting

//\
| —ﬂ—\l ~farnc =:\

| af the

© Institute for Entrepreneurship and Innovation

Spannungen in Online Communities W/:_.:»
I

Kooperation
* Austausch
* Inspiration

* Weiterentwicklung
von ldeen

Rechtssituation

* Verletzungen schwer zu entdecken
» Anonymitat, User weltweit verteilt

» Ausgang ungewiss, teuer

© Institute for Entrepreneurship and Innovation



Beispiel: Crowdsourcing “UE'“‘"
"o
F?
u
@' _
o Rh Cosimunity: Unternehmen
ser haben eichen Diskussion, duziert
Ideen Losungen ei Kritik, Geemlal“;er prou;\jéler
Bewertung Belohnun vermarktet
Rechtssituatior
.0
=
IP Diebstahl
© Institute for Entrepreneurship and Innovation mogIICh 5
IP Verletzungen bei Threadless “Uam"

[Ty

Original design Copied design “Hang
,Hanging“ by in there” by MKemyk
Neumorin

© Institute for Entrepreneurship and Innovation 6
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IP Verletzungen bei Threadless wjz.«**

Original design Copied design “Mr. &
“Spring” by treebeans Mrs. Spring” by
thedesignsavvy
© Institute for Entrepreneurship and Innovation 7
IP Verletzungen bei Threadless W/;.«“

Original design: Copied design: “The
original design “Get floor is made of lava!”
some fresh air” by

Julian Glander

© Institute for Entrepreneurship and Innovation 8
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IP Verletzungen bei Threadless

Original design
“Permafrost pollution”
by Viktor Hachmang

© Institute for Entrepreneurship and Innovation

IP Verletzungen bei Threadless

Original design
“Satan’s little helper”
by Olly Moss and
Ross Zietz

© Institute for Entrepreneurship and Innovation

Copied design
“Grizzly pollution” by
lengjai108

Copied design “Hang
in there” by GFGF

10
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Selbst geschaffenes statt formalem Recht?
I

* “Community-Rechtssysteme” kdnnen ABER Online Communities?
formales Recht erganzen oder

ersetzen Sehr groR
* Typisch in kleinen, lokalen und eng Mitglieder aus aller Welt
verbunden Communities:
i - Heterogen
o Homogenenitat der Mitglieder
o Transparenz Anonym
0 Sanktionsméglichkeiten Intransparent
e Untersucht bei Zauberkunstlern, Viele nur kurz dabei

Comedians, Kéchen

Dreyfuss 2010, Fauchart & von Hippel 2008, Loshin
2007, Oliar et al. 2008

Sanktionen schwierig

e

Methode der empirischen Untersuchung

Studie 1: Netnographische Analyse der Threadless Community

- Analyse von 1.224.579 Postings mit den Begriffen “already printed”, “copied

my” “existing design”, “copied design”, “copied my”, “copy/paste”,
”, “rip off”, e

“‘imitation”, “intellectual property”, same design”, “zero”
- Identifikation von 196 Fallen von IP-Verletzung
- Rekonstruktion des Normensystems

Studie 2: Reprasentative Befragung der Threadless Community
- Fragebogen mit n = 166 Befragten

- Validierung

- Prufung des Normensystems

© Institute for Entrepreneurship and Innovation 12
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Ergebnis: Selbstregulierung in der Threadless W/

ke

Community =

Einreichung
Design

. Du sollst nicht
kopieren

Community
pruft: Kopie?

“dont fuck with the
[...tee concept]. come
up with your own
ideas you asshole.”

© Institute for Entrepreneurship and Innovation 13
Ergebnis: Selbstregulierung in der Threadless W /-
Community =
Einreichung
Design

Community
prift: Kopie?

% \Wenn ein‘Design Dir

verdichtig erscheint,
musst Du es priifen

“This one looks “Threadless police
familiar, but I'm not force crackdown
sure” [steaky] strikes again”

[stan!!]

© Institute for Entrepreneurship and Innovation 14
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Ergebnis: Selbstregulierung in der Threadless
Community

Einreichung
Design

Community nein

pruft: Kopie?

A4

Nichts

Norm 3 4 -
I_O Bekanntmachen des Falls Wenn Du eine Kopie

entdeckst, muss Du

\ Jef Fall offentlich
bekannt machen

“Hi all! | stumbled
across this design and
instantly recognized it as
being very similar to by
Betty Whiteman. Just
thought I'd let you guys
know here”
Dumb Marc

© Institute for Entrepreneurship and Innovation

15

Ergebnis: Selbstregulierung in der Threadless W /-
Community
Einreichung
Design

Community nein R ,
prift: Kopie? i Nichts
Bekanntmachen des Falls
Community analysiert |, | Angeklagte kann sich @
den Fall verteidigen
=1 aefentliche “If a designer is accused
Die offe fair of copying a design, it's fair and
% \Jerhandlung muss appropriate to give them the opportunity
sein to defend their actions and/or refute the

claim.” [riucksackheart]

© Institute for Entrepreneurship a

16
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Ergebnis: Selbstregulierung in der Threadless W /-
Community -

Einreichung
Design

“i wrote to Jamee love
s ko ijeren and he tplpl me that' it was ok for hlm,

Wer etwa P den and that if i wanted i should submit my
mochte, muss d€ design. So everything’s ok with Jamee .
Urheber fragen Peace everyone” [caponos]

Community analysiert | Angeklagte kann sich
den Fall verteidigen

© Institute for Entrepreneurship and Innovation 17

Ergebnis: Selbstregulierung in der Threadless W/ --

Community
B

Einreichung
Design

“i wrote to Jamee love

ko ieren and he told me that it was ok for him,
Wer etwas P and that if i wanted i should submit my

mochte, muss den design. So everything’s ok with Jamee .
@ Urheber fragen Peace everyone” [caponos]

Community analysiert Angeklagte kann sich @

den Fall verteidigen @

. n
Wer kopiert, muss ge “The fact that

Originaldesigner people mess with & modify
itieren my work & redistribute it
zitie without my permission, &
without fully crediting me,
really makes me mad.”
[iellybeans]

© Institute for Entrepreneurship and Innovation ) 18
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Ergebnis: Selbstregulierung in der Threadless
Community

Einreichung
Design

Community
pruft: Kopie?

“Get caught once,
and be placed under the
microscope from then on’”

“EVERYBODY

“what a silly [JonnyStella]

asshole you are”
organge
“u must be a [organge]

complete idiot to think u l ’
| —

could get away with that 0”

& D

“Boooo

complete zero for

stealing an idea”
[mrert2s]

Community analysiert
den Fall

Community Ist die Schuld erwiesen ist,
entscheidet: Normen- . bei der
verletzung? muss man.be
kollektiven Bestrafung

Gemeinsame m|tmachen

Sanktionen

© Institute for Entrepreneurship and Innovation

Ergebnis: Selbstregulierung in der Threadless
Community

Einreichung
Design

Community nein R ,
prift: Kopie? i Nichts
Bekanntmachen des Falls
Community analysiert |, .| Angeklagte kann sich @
den Fall [ verteidigen
Community nein
entscheidet: Normen- > Nichts

verletzung?

Gemeinsame

(Norm 7))
Sanktionen

© Institute for Entrepreneurship and Innovation 20
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Aber ... sind die Befunde verzerrt???

— ~
Datenbasis g

» Dokumentierte Kopierfalle:
» Antworten auf Fragebogen

Ein harter Test
|

* Mit Einverstandnis von Threadless
haben wir 64 Designs

kopiert
« Zufallsauswahl

* Einreichung 4 Wochen nach Original
» Verschiedene falsche Namen verwendet

« Uber ein halbes Jahr gestreckt

* Werden Kopien entdeckt? Arbeitet das
selbst geschaffene IP-Normensystem
wie beschrieben?

22

© Institute for Entrepreneurship and Innovation



-14 -

SAY SOMETHIN’ NICE

| ;

Beispiel

lICapone87 Jan3.2014

KINGSLAYER coior oy i0e0e 375 designs lef o scoce View all J_ D

alec_ fx onlJan3. 2014 at 18:59:47

Johnny3?

sausage mac onlJan 3. 2014 at 20:51:22

Clever! nice use of colrs, too.

dilarto  onlJan 4. 2014 at 02:59:02

Great work! 5. :)

breakfastjuice onJan 4. 2014 at 03:34:37

5

Cool _graphs onJan4. 2014 at 04:12:03

B Enter to win this design if it gets printed! Scoring open for 4 days

KOOL $!

© Institute for Entrepreneurship and Innovation 23

SAY SOMETHIN' NICE

gecco on Jan 4. 2014 at 17:59:27

Stolen design?
http://www.threadless.com/threadless/[original_design]

FRICKINGOOD onJan 4. 2014 at 19:38:55

Yup, stolen design. | lave this design so it hurts even more.

legbread on Jan 4. 2014 at 19:50:40

Why do you steal exactly the same design?

JAKEZ onJan 4. 2014 at 21:25:11

Totally stolen. But I'm flattered you like it enough to claim as your own.

Lycracell onlJan5.2014 at 09:32:18

that's sick...dude why do you steal a design? Is there no way to ,flag” this one?

© Institute for Entrepreneurship and Innovation 24
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SAY SOMETHIN’ NICE V\Um

1ercules74  on Jan 5. 2014 at 21:40:04

I KNEW | SAW IT BOOOOOOOO0O00000000000
STOLEN

dongeround onJan 6. 2014 at 02:24:16

lol

tommy99 onJan 6. 2014 at 08:39:34
please delete your account. we would love that

© Institute for Entrepreneurship and Innovation 25

Ergebnis me

* Von den 10% der besten Designs
» ALLE sofort entdeckt (100%)
» \Vorhergesagte Reaktion (Bekanntmachung, URL zu Kopie, etc.)

* Von den 32 besseren Designs
« 22 sofort entdeckt (69%)
* Vorhergesagte Reaktion
* Insgesamt: von den 64 Kopien
+ 30 sofort entdeckt (47%)

» Vorhergesagte Reaktion

- Das selbstregulierte IP-System arbeitet sehr effektiv

© Institute for Entrepreneurship and Innovation 26
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Selbst geschaffene Normensysteme, die IP regulierte, existieren auch
auch in Online Communities

Unter sehr widrigen Bedingingen

Sie ermoglichen Kooperation und Innovation

Ihr fundamentaler Antrieb: rationales Kalkul+“Community Spirit” +
Technologische Enabler

Institute for Entrepreneurship and Innovation 27

Infonmmeation Systems Research i
i Docember 2006, pp, 724-750 m i i:"

7 (print) | 1S53 1526-553 (onling) s/ /doiorg /10,1 2016064
© 2016 The Authoris)

Intellectual Property Norms in Online Communities:
How User-Organized Intellectual Property Regulation
Supports Innovation

Julia Bauer
Fraunhofer Venture, 80686 Munich, Germany,

ulia baver@fraunt

Nikolaus Franke
Enstiute for Entrepreneurship and Innovation, WL Vienna L crsity of Economics and Business, A-1020 Vienna, Austria,
frankedwiac.at
Philipp Tuertscher
Department of Information, Logistics, and Innovation, VU Amsterdam, 1081 HY Amsterdam, Netherlands,
philipp tuertacher@vinl

ferventure.de

In many onling communities, users reveal innovative and potentially valuable intellectual property (IF) under
conditions that entail the risk of theft and imitation. When there is rivalry and formal 1P law is not effectiv
this could lead to underinvestment or withholding of I unless user-organized norms compensate for t
shortcomings. This study is the first o explore the characteristics and Iuncm‘mn,, of such a norms-based TP
system in th IIm}. of anonymous, large-scale, and Joose-knit online communities. To do o, we use data on
the Threadless © cing v obtained lhnvu;.h netnography, a survey, and a fleld experiment. On
this basis, we identify an 4 system of well hed norms that regulate the use of TP within [hl\
community. We an, » the system's characteristios and functioning, and we find that the “logal cortainty” it
provides is conducive to cooperation, cumulative effects, and innovation. We generalize our findings from the
case by developing propositions aimed o spark further research. These propositions focus on similarities and
differemers botwesn norms-based 11 systoms in online and offline settings, and the conditions that determine
the existence of norms-based 1P 5 s as well as thelr form and effectiveness in online commundties. In this
way, we contribute to the literatures on norms-based IP systems and online communities and offer advice for
the management of crowdsourcing communities.

ntellectual property systems; social norms; innevation; online communities; crowdsourdng
i, Lwong von Krogh, Karim Lakhani, Eric Monbeiro, Smior Editors; Lars Bo Jeppesen,
sr. This paper was received on October 30, 2014, and was with the authors 7 months fior 2

iape
revisions. Published online in Articles in Admance October 17, 2016,

© Institute for Entrepreneurship and Innovation 28
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Neugierig auf mehr wirtschaftliche Aspekte der W/

Innovation?
I

MBA zu Entrepreneurship & Innovation (www.tu-wu-innovation.at)

* Degree

~,Master of Business Administration* (MBA) awarded jointly by WU Vienna and TU Wien
* Focus

Innovation Management, Strategy & Sources of Innovation, Entrepreneurial Leadership
» Target Group
v'High-potentials with a non-business background (science, engineering, law, etc.)

v'aiming at preparing themselves for an innovation-oriented managerial function or interest in founding their
own venture

* Academic Directors

Prof. Dr. Nikolaus Franke; Prof. Dr. Sabine Theresia Koszegi
* Accreditation

AMBA, FIBAA, EQUIS and AACSB (WU Vienna)
 Structure / Duration

part-time, blocked modules

18 months plus master's thesis
* Next program start: October 16, 2017

Mastering Creative Destruction

© Institute for Entrepreneurship and Innovation
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Iday

IP fuir StartUps: Provisorische Patentanmeldung

DI Dr. Stefan Harasek
Osterreichisches Patentamt

Vortragsfolien
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osterreichisches
V patentamt

IP fur StartUps:

e Patentanmeldung

Stefan Harasek
NG gie und Datenanalyse

: :‘ 'y (1

e hisches Patentamt

i il
.........

osterreichisches
V patentamt

IPR-Nutzung: Befund
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osterreichisches

patentamt IPR-Nutzung: Befund

Kleine und mittlere Unternehmen nutzen die Instrumente zum
Schutz ihres geistigen Eigentums weniger als grol3e
Unternehmen.

[ e
50.7 909 839

IPR non-owner

IPR owner ( 403 i (9.1 l 101
~—S o

= Nur 9% der KMU besitzen registrierte Patente, Marken
oder Muster.

= Uberhaupt nur 0,8% der KMU aber 10,4% der groBen
Unternehmen besitzen Patente.

Quelle: ,Intellectual property rights and firm performance in Europe: an economic
analysis”, EUIPO 2015 (Basis: 1.456.125 Unternehmen)

NN, dsterreichisch
> e IPR-Nutzung: Befund

Altere Unternehmen besitzen haufiger Patente und
Kombinationen von Patenten mit anderen Schutzrechtsarten.

Overall

(%)

Type of IPR Between Between Between More than
2and 5 5and 10 10 and 20 20 years

years old years old years old old
(%) (%) (%) (%)

Patent only ! . 44 54 d
Trade mark only \k 856 814 720 ??i}
Design only 1.6 15 1.6 14 15
Patent and trade mark 41 44 6.6 10.5 8.3
Patent and design 0.2 02 0.3 0.5 0.4
Trade mark and design 2.2 29 34 51 42
Patent, design and trade mark 2.3 16 22 5.0 36
100.0 1000 100.0 100.0 100.0

Quelle: ,Intellectual property rights and firm performance in Europe: an economic
analysis”, EUIPO 2015
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||> Pebrelchlaches IPR-Nutzung: Befund
- Betriebsertrag/VBA bei Unternehmen mit IPRs um 28,6%
hoher

« Unternehmen mit IPRs beschaftigen im Schnitt nahezu 6-mal
so viele MitarbeiterInnen wie Unternehmen ohne IPRs

* Unternehmen mit IPRs zahlen um bis zu 20% hohere
Gehalter als solche ohne IPRs

« 2/3 der Firmen mit Patenten, aber nur 1/3 derer mit Marken,
sind produzierende Betriebe

« Unternehmen mit besonders hohem Betriebsertrag/VBA
nutzen haufig eine Kombination von nationalen und
europaischen Schutzrechten

Quelle: ,Intellectual property rights and firm performance in Europe: an economic
analysis”, EUIPO 2015

n, OSt ichisch
||> e IPR-Nutzung: Befund

Ruckmeldungen von KU im Rahmen der
Beratungspraxis bei discover.IP:

,...werden ein Patent anmelden...“

»--.nhaben nicht gewusst, dass die eigene
Veroffentlichung eine Patentierung unmaglich
macht...”

»...werden eine IP-Strategie erarbeiten!”

,...Kosten-Nutzen-Rechnung fur mogliche
Patente erstellen...”

»--.in Zukunft Nutzung der IPAG-Mustervertrage...”

Quelle: Programm discover.IP von aws und Patentamt; 665 Unternehmen
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osterreichisches
l> hateRtanit IPR-Nutzung: Befund
Schutzstrategie

Einschatzung FFG-Expertinnen im Rahmen der Projektbewertung
Basis [2.769 Antrage - Einzelprojekte, 2011 - 2014]

GroRunternehmen [1.262]

0,5% PRz 57%

Mittlere Unternehmen [341]

Kleinunternehmen [1.166] 1,7%

negativ <¢mmm =) positiv

- Der Antragsteller setzt keine SchutzmaBnahmen,
fiihrt keine Recherche durch, obwohl dies sinnvoll
ware. Es besteht Nachahmungsgefahr

+ Der Antragsteller hat eine Schutzstrategie.
Schutzrechtsanspriiche anderer erscheinen nicht verletzt.
Eine Nachahmung ist auch ohne Schutz schwierig.

++ Konkrete sinnvolle SchutzmaBnahmen sind eingeleitet

Quelle: FFG Monitoring

IPR-Nutzung: Befund

> osterreichisches
V patentamt

Schutzstrategie
Anteil der Projektantrage mit unterdurchschnittlich bewerteter
Schutzstrategie ("--" oder "-")

-m-KU [1.864]

MU [584]

-B-GU [2.045]
- (--) Der Antragsteller setzt keine

SchutzmaBnahmen, fiihrt keine Recherche durch,

obwohl dies sinnvoll (sehr wichtig) ware. Es besteht

Nachahmungsgefahr. (Eine Nachahmung ist sehr

wabhrscheinlich)
r

T T T T T 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Quelle: FFG Monitoring
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febamaichisch
l> Szteerr:te;?m'sc - IPR-Nutzung: Befund

IP-Einschatzung und Férderungswahrscheinlichkeit
Basis 2.769 Projektantrage [2011 - 2014]

Erfolgsquote mit Erfolgsquote gesamt Erfolgsquote mit positiver IP-
unterdurchschnittlicher IP- Einschatzung
Einschatzung

Quelle: FFG Monitoring

.
|> patentamt IPR-Nutzung: Befund

Wie wichtig sind folgende Instrumente zum Schutz geistigen Eigentums
(Intellectual Property) fiir lhre Innovationsstrategie?

W sehr wichtig = wichtig = mittel weniger wichtig B unwichtig k.A.

Geheimhaltung

beschleunigte Entwicklung (First to
Market)

Europaisches Patent
Markenschutz
Nationales Patent
Gemeinschaftspatent

kein expliziter Schutz (Open Source)

Quelle: FFG Monitoring
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R
|> BRtENEAE IPR-Nutzung: Befund

Wo sehen Sie fir lhr Unternehmen Bedarf an externer Expertise/Unterstiitzung im
Umgang mit Fragen zum Schutz geistigen Eigentums (IP)?

Anteil der Nennung fiir Unterstiitzungsbedarf = "hoch" [N = 388]

GU; 23%

MU; 23%
KU; 24%

IP Absicherung

IP Verwertung

IP Recherche

_ GU;17%

IP Beratung _ MU;20%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Quelle: FFG Monitoring

> osterreichisches
V patentamt

Zielsetzung
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osterreichisches .
V patentamt Zielsetzung

Intellectual Property

Strategie flir Osterreich

.-..uber das Mittel einer besseren Nutzung
sowohl von formellen gewerblichen
Schutzrechten wie auch von informellen .
Schutzstrategien, Innovationen [...] besser
wirtschaftlich zu verwerten und damit die
Wettbewerbsfihigkeit Osterreichs zu

erhohen.”

Quelle: Strategie der 6sterreichischen Bundesregierung fiir geistiges Eigentum

> osterreichisches
V patentamt

MaRnahme:
Provisorische
Patentanmeldung
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> osterreichisches Provisorische
l/ L Patentanmeldung

+ Aufschub von ,Formalitaten” und Kosten
(€ 50,- statt mindestens € 342,-)

* mehr Zeit fur Abschatzung der Moglichkeiten

ABER AUCH

* ,Tuchflihlung” mit Thema IP
uber einfachen Zugang

« Begrundung eines Prioritatstages
* Nachweis fur IP-Besitz

+ Begleitung durch und Erinnerung an wichtige
Prozessschritte

> osterreichisches Provisorische
V PRtOLAIE Patentanmeldung

»  Weiterfiihrung als

VOR und NACH on-line K ,2hormale*
Anmeldung _ Patentanmeldung Patentanmeldung

. mit amtlicher Einschétzung .
* umfangreiche 2ur Patentierbarkeit * Recherche/Priifung

Erklarungen zum Ablauf
+ weiterfiihrende Links

Verfahren
eingestelit

\

* Prioritatsjahr
abgelaufen

* Verfahrensende durch
Zurtckweisung

* Erinnerung an formal korrekte
Ausarbeitung

* Hinweis auf
Unterstutzungsmaglichkeit
durch Anwaltinnen

» Erklarungen zum weiteren
Ablauf



> osterreichisches
V patentamt
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osterreichisches
patentamt

. Willkemmen

° Varhandans Daten laden

° Daten Speichern

G Formular leeren
. Anlaitungen

Provisorische Patentanmeldung
Version:1.2.2016.197

Anmelderfin 1
ISR oo s rom B
Antrag wird gestellt Bizza suswanlen v
van =

Art der Vartratung

Typ der Vartratung = el
vollmache Begt bel = Valimacht wurde Vallmacht wird L
ertell nachgersicht
[ Ubomehmon & Wegor |
AFS Seite 1 von 2

Provisorische
Patentanmeldung

* On-line Anmeldung unter:
https://efiling.patentamt.at/patente/

» Gebuhrenzahlung ebenfalls on-line im
Anmeldeprozess

uber E-Mail

« Kommunikation mit Anmelderlnnen in PRIO-Phase

> osterreichisches
V patentamt

USPTO
Provisional Application
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> osterreichisches USPTO
V patentamt

Provisional Application

+ seit 8. Juni 1995 (Folge der GATT Uruguay-Runde)
« Ziel:
» Schaffung einer ,,inneren Prioritat"
» gunstige, einfache Anmeldemaglichkeit
« etwas geringere Geblhr ($ 65 statt $ 70)*
« OHNE: Anspruche, Eid, ,information disclosure®
+ Begrundung eines Prioritatstages
* Nachweis fur IP-Besitz

* 12 Monate Zeit fur ,nonprovisional application“ und
Prioritatsbeanspruchung oder Umwandlung

* fir ,micro entities"

> osterreichisches USPTO
V patentamt

Provisional Application

Provisional and Nonprovisional Percent of Issued Utility Patents That Claim
. . Priority to a U.S. Provisional Application
Patent Applications -
700
@ 600 ./.—.—I—./. 0%
K]
g5
oz 25%
a C
< 2400 —o—provisionals
2 2300 -
g s —-nonprovisionals 20%
£ 200 ——
3 — ———o
100 4 15%
0 . ‘ : : :
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0%
Fiscal Year
Quelle: USPTO Performance and Accountability o

Report FY2016

%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Quelle: Dennis Crouch, ,Provisional Patent
Application Filings “, www.patentlyo.com
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> osterreichisches USPTO
l/ patentamt Provisional Application

Cumulative Freq y Chart Showing Delay in Filing of Non-Provisional

Utility Patent Applications after Filing of Provisional Applications

The Use of Provisional Patent Applications

Cumulative Frequency

Months of Delay

Quelle: Dennis Crouch, ,Provisional Patent Applications: Waiting to
File Non-Provisionals®, www.patentlyo.com

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fiscal Year

W Provisional Patent Applications M Provisicnal Applications Re lied on for Priority

Quelle: Dennis Crouch, ,Abandoning
Provisional Applications®, www.patentlyo.com

> osterreichisches USPTO
V PREIERT Provisional Application

Prioritatstag

12 Monate Laufzeit

Geringere Geblihr

Geringere Formalerfordernisse

Umwandlung

Erinnerungs- und
Informationsservice

Fur alle Anmelderlnnen
zuganglich

{ xul««m

R < KKKKK
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> osterreichisches
V patentamt

Erfahrungen

osterreichisches
|> patentamt Erfahrungen
+ seit 1.1.2017: 80 PRIO-Anmeldungen (Stand: 31.08.2017)
» ~7 % aller Patentanmeldungen

Patentanmeldung Wodurch von PRIO erfahren?
auch ohne PRIO? Férderein-
richtung

14%

Informations-
veranstaltung
13%
PA/RA/Notar
11%
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osterreichisches
> patentamt Erfahrungen

68% Grunde fir PRIO?

Absicherung fir Absicherung vor Zeitaufschub fur Dokumentation des
Verhandlungen Publikationen "Formalitaten" Entwicklungsstandes

> osterreichisches
V patentamt

Ausblick
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osterreichisches |
2” patentamt o

» Ablaufoptimierung
+ Offnung von PRIO fiir alle Anmelderinnen

* genauere Analyse des IP-Verhaltens von StartUps

NN, Gsterreichisches |
> patentamt Kontakte & Links

Alle Informationen zum Patentamt:
www.patentamt.at

Alle Angebote zum Thema geistiges Eigentum:
www.ip-hub.gv.at

Stefan Harasek
stefan.harasek@patentamt.at
+43-1-53424-574
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Iday

Innovation und IP:
Strategische Herausforderungen fiir KMU

DI Dr. Wolfgang Dietl
aws - Austria Wirtschaftsservice

Vortragsfolien
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austria wirtschaftsservice

Innovation und IP:
Strategische Heraus-
forderungen fur KMU

IP-Day 2017 Wolfgang Dietl
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austria
wirtschafts
service

Innovation & Wachstum

aws ist die Férderbank der Republik Osterreich

Innovation steht fir 80 % unseres Portfolios

Dabei unterstitzen +  Start-Up — Szene
. . . . ) ¢ Industrie & Wirtschaft
250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus: «  Finanzinstitutionen

Wir verstehen das Business der Innovation.

11.09.2017 IP-Day 2017 3

~austria
wirtschafts
service

Die Instrumente der aws

aws Kredite

aws Garantien //—\

aws Zuschusse Férderung @ Q‘ Beratung

aws Eigenkapital U

aws Service & Beratung

11.09.2017 IP-Day 2017 4
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e
aws Schutzrechtsmanagement " semce@
Geistiges Eigentum (1P)

Nur ein Bruchteil der |.1_ei.mis<3hen
Unternehmen beschaftigt sich

sstematisch mit IP-Strateiefraen.

Dabei jst Schutz von IP ein immer

wichtiger werdendes

Marktinstrument.

Ergo: Hier besteht ein gro_Bes‘,_
noch ungehobenes Potenzial fur
Osterreichs Wirtschaft.

11.09.2017 IP-Day 2017 5

austria
aws Schutzrechtsmanagement W'”i‘e’?ﬁfz‘é‘@
Was wir tun

= Geistiges Eigentum (IP) aus Osterreich
wirtschaftlich nutzbar machen

= Durch ein umfassendes Service fur
Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen in IP-Strategiefragen
(Beratung und Zuschuss)

IP- und Markt-Know-how sind entscheidend
fur den Erfolg von innovativen Unternehmen!

11.09.2017 IP-Day 2017 6
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. austria
aws Schutzrechtsmanagement W‘se?vii‘e@

Was sagen unser Kunden
. _

Z'\-\,

.Die grofdte Herausforderung ist im Grunde
das richtige Gleichgewicht an geeigneten
MalRnahmen zu finden. Einerseits ist man
als KMU darauf fokussiert Innovation
durch eine flexible, autonome und
kreative Unternehmenskultur entstehen
zu lassen, andererseits muss man durch
strukturelle und arbeitsintensive

Prozesse die Ergebnisse bestmdglich Lukas Kinigadner,
schutzen. Und meistens sind daftr Anyline GmbH
verschwindend wenig Ressourcen

vorhanden.”

11.09.2017 IP-Day 2017 7

austria
aws Schutzrechtsmanagement W'”i‘é?f‘il‘i@
Was sagen unser Kunden

»Mit Impulsen und Denkanst63en von
externen IP-Expertinnen und Experten
konnten wir unsere IP-Strategie
Uberarbeiten. Wesentlich war fr uns,
einerseits den strategisch richtigen
Zeitpunkt der Patentanmeldung zu
wahlen und andererseits weitere wichtige
IP-Instrumente wie Prozess der
Geheimhaltung, defensive Veroffentlichung,
Musterschutz etc. zu evaluieren und zu
integrieren, um eine bestmaogliche sowie
nachhaltige Schutzstrategie zu erlangen.”

Jasper Ettema,
liimtec GmbH

11.09.2017 IP-Day 2017 8
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, austria
aws Schutzrechtsmanagement W‘SJQV&@
Voraussetzungen fur K(M)U

= Zumeist keine ,IP-Abteilung” existent

= Kosten-Barrieren
» Hohe Kosten von Patentfamilien (intern / extern / Gebuhren)
» Bereitstellung von Humanressourcen

» Fehleinschatzung der strategischen Bedeutung von IP auf Grund
fehlendem IP-Wissen

» David gegen Goliath (,Hat ohnehin keinen Sinn ...“)

» Grundungsnahe Unternehmen: eines von vielen (neuen) Themen
(,Darum kiimmern wir uns spater ...“)

= Vorantreiben der Innovation und ProdukteinfiUhrung stehen im
Vordergrund

11.09.2017 IP-Day 2017 9

austria
aws Schutzrechtsmanagement W'”zgt‘aﬁg@
Basiswissen uber IP-Instrumente

» Formelle Schutzrechte
Insbesondere gewerblicher Rechtsschutz: Patent- und
Gebrauchsmusterrecht (Unterschiede!), Markenrecht, Musterrecht

= |Informelle Schutzmechanismen
(Prozess der) Geheimhaltung, defensive Publikation, First to Market
(Know-how Zukauf, Lizenz), Mitarbeiterinnenbindung,
Dokumentation etc.

Herausforderungen
= interne / externe IP-Expertise

= Wahl des Schutzmechanismus muss im Innovationsprozess zeitig
entschieden und in Folge berucksichtigt werden

= |P-Awareness im Unternehmen

11.09.2017 IP-Day 2017 10
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, austria
aws Schutzrechtsmanagement W‘SJQV&@
Vertrage und IP-relevante Inhalte

Herausforderungen

» Rechtliche Rahmenbedingungen (national / international)
z.B. Diensterfindungen vs. freie Erfindung und dessen Einfluss auf
vertragliche Regelungen

= Unter welchen Bedingungen ist eine Geheimhaltungserklarung
zwingend notwendig und in welcher Form ist die Informations-
weitergabe zu dokumentieren?

= Worauf ist insbesondere bei F&E-Kooperationen zu achten?
Unterschiede zu Auftragsforschung?

» Design des Firmenlogos durch Dritte: Welche Rechte sind
vertraglich zu regeln?

» Mustervertrage: Beiziehung von Expertinnen und Experten

11.09.2017 IP-Day 2017 1"

austria
aws Schutzrechtsmanagement W'”zgt‘aﬁg@
IP-Strateqgie

Herausforderungen
= Geschaftsmodell — Innovationsmanagement — |IP-Strategie

» Was ist der optimale Mix aus formalen Schutzrechten und
informellen Schutzstrategien fur die Innovation / das Unternehmen?

» Einfluss der geplanten Verwertungsstrategie auf die Schutzstrategie
=  Optimierung hinsichtlich (monetarem) Aufwand und Nutzen

= |st ein ungewollter Know-how Abfluss tatsachlich bestmdgliche
abgesichert?

= Not invented here: Lizenzierung erwagen
= Austausch Uber eigene IP-Strategie mit Dritten zumeist heikel
= Kontinuierliche Anpassung der |IP-Strategie an Veranderungen

11.09.2017 IP-Day 2017 12
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, austria
aws Schutzrechtsmanagement W‘SJQV&@
Herausforderungen fur K(M)U

Reslimee

= |P-Awareness

IP-Strategie: Bundel von MaRnahmen (formelle Schutzrechte,
informelle Schutzmalinahmen), die individuell auf die Innovation
sowie das Unternehmen abgestimmt sind

» |P-Zustandigkeit im Unternehmen klar regeln
» Eine IP-Strategie ist nicht zwingend mit hohen Kosten verbunden

» Technologieorientierte KMU profitieren tendenziell von ihren
Innovationen wesentlich starker, wenn diese durch eine IP-Strategie
nachhaltig abgesichert sind

11.09.2017 IP-Day 2017 13

aws Schutzrechtsmanagement W"‘i(é'r’ﬁ?i@
Ubersicht Programme (KMU)

H aws tec4dmarket

|
aws IP.Coaching
Geschaftsmodell

Generierung
von IP-Schutz

IP.Strategie

aws |IP.Market

Fremdverwertung

aws License.IP

Lizenzierung

Verwertung
von IP

IP(R)

Verteidigung

aws discover.IP

Patentierung

11.09.2017 IP-Day 2017 14
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_ austria
aws Schutzrechtsmanagement W"se?vi'ée@
NCP-IP

Der NCP-IP (National Contact Point - Intellectual Property) stellt
die nationale Kontaktstelle fur geistiges Eigentum dar und wurde 2010
aufgrund einer Empfehlung der Europaischen Kommission vom
BMWFW und BMVIT eingerichtet.

Die Kontaktstelle wird durch die aws operativ unterstutzt.

Ziele:
= Unterstitzung der IP Strategie der Bundesregierung

=  Weitere Professionalisierung des Wissens- und Technologietransfers offentlicher
Forschungseinrichtungen in die Industrie

= Erarbeitung von IP-relevanten Beitragen zur Umsetzung der Open Innovation
Strategie der Bundesregierung

= Unterstlitzung von o6ffentlichen Forschungseinrichtungen bei Technologie-Transfer

=  Kommunikation und Information zu internationalen Best Practice- Beispielen fiir
Wissenstransfer

=  Kommunikation der aktuellen internationalen Entwicklungen auf nationaler Ebene

11.09.2017 IP-Day 2017 15

aws Schutzrechtsmanagement " se?w‘ge@
NCP-IP www.ipag.at

— Online-Handbuch fur Vertragsmuster
(F&E, IPR)

— Musterklauseln in D und E

— CDA, MTA, F&E-Kooperation, Auftrags-
forschung, Lizenzvertrag, IP-Kaufvertrag

— Juristisch begleitet und kommentiert

Zielsetzung des Tools:
Erleichterung und Intensivierung von Kooperationen und Technologietransfer
zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen

11.09.2017 IP-Day 2017 16
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Iday

Digitaler Zwilling und Geistiges Eigentum

DI Mag. Dr. techn. Alexandra Mazak-Huemer
Rafael Konlechner
Christian-Doppler-Labor "Modellintegrierte Intelligente Produktion", TU Wien

RA Dr. Dominik Gobel, LL.M.
Gassauer-Fleissner Rechtsanwalte

Vortragsfolien
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:ﬁodpblntegrat‘e g @

Smart Production

Business Informatics Group

' : : ¢
" CERTICON LieberLieber

Industrie 4.0: Digital Twin

Alexandra Mazak and Rafael Konlechner

Christian Doppler Laboratory for Model-Integrated Smart Production (CDL-MINT)
Institute of Software Technology and Interactive Systems

IP-Day 2017
WU Wien

Industrie 4.0

\
1 f \
E
2. Industrielle Revolution -
durch Einfilirung = = |
arheitsteiliger Massen- g 1
produktion mithilfe von ! E !
elektrischer Energie \‘ 1
1
1. Industrielle Revolution \ /
durch Einfiihrung N_/
mechanischer Produktions-
ankagen mithilfe von
¢ ol e v P I A
Ende Beginn Beginn T0er Jahre heute
Vi - o Doate: 0FK 2011

@) N 2
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The Internet of Things

“A global infrastructure for the information society, enabling
advanced services by interconnecting (physical and virtual)
things based on existing and evolving interoperable
information and communication technologies.”

An (loT) thing is a physical object that is augmented with
embedded electronics:

» Basic: identifiable object (e.g. based on embedded passive RFID
tags)

* Advanced: sensing / smart object (e.g. based on embedded
microcontroller, sensors / actuators and comm. interface)

DT :

The Internet of Things: Adoption

THE INTERNET OF THINGS

AN EXPLOSION OF CONNECTED POSSIBILITY

3g piuion (=) _
204 BiLLioN (B2
22.9 BILLION
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Industrie 4.0: Digital Twin

>

Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2017

[

Platesu wil bé raached in:
@ tessan2yeans
@ 25y

@ 50y

A more than 10 years

Expoctations

Aa of July 2017

Plateau of

Slope of Enlightenment Productivity

gartner.com/SmarterWithGartner

Source: Gartner (July 2017)

0 © 2017 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartne:

N ;

Industrie 4.0: Computerization of Manufactoring and Beyond

Driving principles

1.

2.

3.

. Real-Time Capability: monitoring,

. Decentralization: the ability of CPSs to

Industry 4.0

Interoperability among mechatronic
systems, humans, and factories
Virtualization: a virtual copy of the _
factory with sensed data ;“negﬁggg'rfj‘é

Service Orientation: OPC UA, Cloud -=— ==
Computing, DDS, ...

system engineering
Vi \

electrical
engineering

. Modularity: flexible adaptationto \ ~----7

changing requirements

software
engineering

analysis, planning, execution

make decisions on their own (:l= domain @=tool O =doc
'y e



-52.-

Industrie 4.0: Actual Situation in the Manufacturing Domain (l)

Business IT

Business Floor

Unterneh EDI & Web-Portale

Betﬂehsleiteun‘ ERP und MES-Funktionen

verschmelzen zunehmend

Feldebene

Punkt-zu-Punkt und
Insellésungen auf
Feldebene

Fertigung / Produktionsprozess

Shop Floor

Produktions IT

DT 7

Industrie 4.0: Actual Situation in the Manufacturing Domain (ll)

EDI & Web-Portale

Enterprise Bus

Shop Floor
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What are Cyber-Physical Systems?

CPS are engineered systems where functionality and
salient characteristics emerge from the networked
interaction of computational and physical components

Janos Sztipanovits

e
-

Sensors
: v Percepts
‘Agent l ? | Environment

o -
@ &n \chiators Actions 9
Industrie 4.0: Digitalization and Modeling (I)
Model as the central artifact of engineering

[ Static analysis }
[ Documentation Rapid prototyping]
Model
Refactoring/ 1 _
Transformation Code generation J
[ Automated testing }

Properties of models:

Mapping criteria: Ability to identify the original object

Reduction criteria: Provide a simplified view of reality

Pragmatic criteria: Ability to substitute for the original

Visualisation of the structure and the behaviour of a system

10}

SO 1
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Industrie 4.0: Digitalization and Modeling (ll)

. Computer science
Hybrld 5y5tem Discrete math
Cyber part

Controller K
> : ( ; ; ) - Amazon drone
> >
o o 2
2 s
Physical part
. (Controlled system)
x=f(x)

“

’

Physics, biology, ...
Continuous math

. e g
e b NC T
v P
2 o

Gantry robots

11

@) N

Industrie 4.0: Digital Twin

+ Comprehensive digital replica of production processes, physical
machines, etc. spanning across the entire life cycle

» Continuous sensor updates, living digital simulations and data
analysis with machine learning and artificial intelligence

» Operation optimisation and predictive maintenance, support for
strategic and operative decision making

12
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Business Informatics Group

" CERTICON _ieberLieber

Industrie 4.0: Digital Twin

Contact
Alexandra Mazak, mazak@big.tuwien.ac.at
Rafael Konlechner, konlechner@big.tuwien.ac.at

More information
https://cdl-mint.big.tuwien.ac.at
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GASSAUER-FLEISSNER

,Digitaler Zwilling” und
Geistiges Eigentum

Problemaufriss: Berlihrungspunkte zum IP Recht
IP-Day 2017
Wirtschaftsuniversitat Wien, 11.9.2017

Kopie und Original

* |P Rechte kniipfen traditionell an ,, Kopien” an.
* Ist digitaler Zwilling ,,Kopie” iSd des IP-Rechts?
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Kopie des physischen Objekts?

* Urheberrecht, Designrecht
* Ja, auch digitale Kopie eines physischen Objekts relevante , Kopie“.

* Markenrecht
* Ja, ggf. mit Einschriankungen (KennzeichenmiRige Benutzung, Ahnlichkeit der

Waren / Dienstleistungen)

* Technisch / Wirtschaftlich relevant?
* Bendtigt man ,Kopie” in diesem Detailgrad?

Kopie des physischen Objekts?

* Patentrecht
* Produktanspruch, Verfahrensanspruch: Patent stellt meist auf physische
Produktion, Anwendung eines Verfahrens ab.

* Aquivalent?
* Gleichwirkung: Bereits hier Problem.
* Naheliegen
* Gleichwertigkeit

* Beihilfe zur physischen Herstellung der Maschine? Mittelbare Verletzung?
» ,Digital Twin“: Mittel, das sich auf wesentliches Element der Erfindung bezieht?
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/wischenfazit

* Rechteinhaber kann Herstellung eines digitalen Zwillings IP-rechtlich
schwer kontrollieren.

* Ohne Mitwirkung des Rechteinhabers Erstellung eines ,,Digital Twins”
wohl faktisch schwer moglich.

Know-How Schutz / Geheimnisschutz

« ,Digital Twin“ offenbart Know-How, Geschaftsgeheimnisse
* Des Maschinenherstellers
* Des Betreibers

* Moglicher weitere Personen

* 7B Betriebsparameter, die zu optimalem Produkt fliihren und die ein Patentverletzer, der Maschine
nachbaut oder Nachbau kauft, nicht so einfach herausfinden wiirde.

* Geschéftsgeheimnisse: Auslastung Maschine => Riickschluss Umsatz?

* Kontrolle durch NDAs, Vertrage, IT Security etc.

* Inhaber eines Geschdftsgeheimnisses” jede natiirliche oder juristische Person, die die rechtmdfige Kontrolle
iiber ein Geschdftsgeheimnis besitzt; Art 2 (2) RL 2016/943/EU

» Sie sind Gegenstand von den Umsténden entsprechenden angemessenen Geheimhaltungsmafinahmen durch
die Person, die die rechtmdfige Kontrolle tiber die Informationen besitzt; Art 2 (1) c) RL 2016/943/EU

e Wer ist das / kann das aller?
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Rechte an Weiterentwicklungen

* Wem gehort IP?

* In wessen Sphare ,erfinderische Tatigkeit” oder ,eigentiimliche geistige Schopfung”
eines Menschen?

* Vertragliche Regelungen
* Maschinen- / Computergenerierte Erfindungen?

* Betreiber hat mit ,,seinen” Unternehmensdaten zur
Weiterentwicklung beigetragen.

* Falls in wirtschaftlich relevantem Umfang, wirtschaftliche Beteiligung, zB glinstigere
Lizenz fir Weiterentwicklung?

e Stichwort ,Eigentum® an Daten.

Datenschutz

* Privacy by Design / Default

* Mitarbeiteriberwachung durch digitalen Zwilling.

* Beitragstaterschaft des Gerateherstellers durch bewusstes
Fordern/Wegschauen?
* Bsp.: Arbeitgeber nutzt System zur Uberwachung von Mitarbeitern.
* Kann Anbieter des ,Werkzeugs” fiir DatenschutzverstélRe mithaften?
* Reicht vertragliche Freizeichnung?
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Bsp. flr weitere Beruhrungspunkte mit
IP-Recht

* Forschung mit Konkurrenzprodukt am ,,Digital Twin“?

* Brauche ich mich um Grenzen eines patentrechtlichen Forschungsprivilegs zu kimmern,
wenn ich patentgeschiitzten Gegenstand nur virtualisiere (zB in Bioinformatik fiir
Forschung ,,in silico”)?

* In Osterreich patentrechtlich relevante Handlungen zu Forschungszwecken sonst nur bei
fehlender ,,BetriebsmaRigkeit” moglich bzw. Bolar Ausnahme im Pharmabereich.

* In Verbindung mit optimierten Wartungsmaglichkeiten:

* Patentrechtlich erlaubte Reparatur ./. Verbotene Neuherstellung

* Mittelbare Patentverletzung durch Lieferung von Teilen, Beihilfe durch sonstigen Beitrag zur
Patentverletzung

e Thema 3D Druck

Zusammenfassung

* Fokus
* Know-How-, Geheimnisschutz
* Rechte an Daten (Unternehmensdaten)
* Datenschutz (personenbezogenen Daten)
* Vertragsrecht (Lizenzen)

* IP-Themen ieS (mit steigender Bedeutung)
* Urheberrecht wg. Software
* Computerimplementierte Erfindungen

* Lizenzrecht, wg. Komplexitat von Beteiligten, Equipment as a Service etc...Wer darf
was, wem stehen Rechte an Ergebnissen zu etc

* FRAND Thematik wg. Standards
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Danke fur Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Dominik Gobel, LL.M.
Partner

Gassauer-Fleissner Rechtsanwalte GmbH
Wollzeile 3 / Lugeck 6, 1010 Wien, Osterreich
T +431205206620

F +43 1205 206 625

E d.goebel@gassauer.com

W www.gassauer.com
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IQay

Diensterfindungen und ihre angemessene Vergiitung

PatA DI Harald Nemec
Schwarz & Partner Patentanwalte

Vortragsfolien
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Die Diensterfindung und ihre Vergutung

crinan7 £~ DA
QLIIVWANRL & rAR

PA DI Harald Nemec Patentanwalte
European Patent Attorneys
European Trademark and Design

IP DAY 2017, WIEN Attorneys

S B (i bl |
o= e, W g
i . ~ u
v - R .
www.kopas.at

SCHWARZ & PARTNER

DIE DIENSTERFINDUNG UND IHRE
VERGUTUNG

ODER: EIN PLADOYER GEGEN DIE
§§ 8,9 (...) PATG
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SCHWARZ & PARTNER

LANGEMESSEN
UND
BESONDERS®

Agenda SCHWARZ & PARTNER

=  Woriber kann man im Diensterfindungsrecht streiten?

= Ob die Erfindung Uberhaupt (noch) eine Diensterfindung ist
(88 1,3,6,7, (12) PatG)

= Ob (und wie) die Diensterfindung benutzt wird
(8§ 8, 22, 22a PatG)

= Wie hoch eine ,angemessene und besondere” Vergutung sein soll
(8§ 8, 9 PatG)

= (Viele) weitere Fragen:
- Hat der als (Mit-)Erfinder genannte Diensterfinder tatsachlich
einen erfinderischen Beitrag geliefert (§4 PatG)?
- War eine als Pauschalvergutung vereinbarte Vergutung
ausreichend?
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Was ist eine Diensterfindung? SCHWARZ & PARTNER

= § 7 PatG

- Eine patentfahige (gebrauchsmusterfahige) Erfindung

- Die Erfindung eines Dienstnehmers,

— wenn sie ihrem Gegenstande nach in das Arbeitsgebiet des
Unternehmens, in dem der Dienstnehmer tatig ist, fallt
und wenn
— entweder die Téatigkeit, die zu der Erfindung gefiihrt hat, zu den
dienstlichen Obliegenheiten des Dienstnehmers gehort
oder
— wenn der Dienstnehmer die Anregung zu der Erfindung durch seine
Tatigkeit in dem Unternehmen erhalten hat
oder
— das Zustandekommen der Erfindung durch die Benltzung der
Erfahrungen oder der Hilfsmittel des Unternehmens wesentlich
erleichtert worden ist.

Definition Diensterfindung - Problemstellen scuwarz & partner

= Wer ist ein Dienstnehmer?
= Dienstnehmer = ,Angestellte und Arbeiter jeder Art“ (§6(2) PatG)

- Uberlassene Arbeitskrafte?
- Geschaftsfuhrer / Vorstande?

= Was ist eine patentfahige Erfindung?

- §§ 1-3 PatG:
— Neuheit
— Erfinderische Tatigkeit

- Wer stellt das — und wann - fest?

= Erfullt die Erfindung die Bedingungen des Abs. (3) des § 7 PatG?
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Rechtsubergang Diensterfindung SCHWARZ & PARTNER

= §6 PatG:

= Grundsatzlich gehort auch eine Diensterfindung dem Erfinder, also
dem DN.

= Nur wenn eine schriftliche Vereinbarung vorliegt, wonach
Diensterfindungen dem DG gehoren sollen, hat der DG ein Recht
auf Ubertragung der Erfindung

= Viele Kollektivvertrage enthalten entsprechende Regelungen: Wenn
kein Kollektivvertrag besteht — im Arbeitsvertrag festlegen!

« Offentlich-rechtlich Bedienstete: Keine Vereinbarung notwendig

= UG 2002, § 106: Die Universitat gilt als Dienstgeber, Erfindungen
sind der Uni zu melden

Rechtsubergang Diensterfindung 2 SCHWARZ & PARTNER

» Das System ,Erfindungsmeldung — Inanspruchnahme*
(§ 12 PatG)

= Der DN ist verpflichtet, jede Diensterfindung unverziglich dem DG
zu melden.

- DN haftet fir Schaden aufgrund Nicht-Meldung oder verzogerter
Meldung

- Geheimhaltungspflicht sowohl fiir DN als auch fir DG (§ 13 PatG)

= Der DG muss die Erfindung in Anspruch nehmen (§ 12 PatG)

- Gesetzliche Frist: 4 Monate
Frist in den meisten Kollektivvertragen: 3 Monate

- Bei Nicht-Inanspruchnahme wird die Erfindung ,frei“ und
verbleibt beim DN

= Inanspruchnahme I6st Vergltungspflicht aus: § 8 PatG
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Problemstellen Rechtstuibergang SCHWARZ & PARTNER

= Festlegung, ob eine Erfindung eine Diensterfindung ist:
= Aus Sicht DN: §7 PatG erfullt?
= Aus Sicht DG: Patentfahig?

- Zu sehr frihem Zeitpunkt!
- Anhand des bloRen Inhalts der Erfindungsmeldung

= Form und Adressat der Erfindungsmeldung
= Ld&st Inanspruchnahmefrist aus
= An wen ist zu melden?
= Anforderungen an die ,Qualitat* einer Erfindungsmeldung

» Form der Inanspruchnahme:

= Keine Form vorgeschrieben, daher auch mandlich und schlissig moglich.
= Beweisfragen!
= Inanspruchnahme durch den ,Dienstgeber”: Zeichnungsberechtigte(r)!

Wird die Erfindung benutzt? SCHWARZ & PARTNER

= Vergutung fur Diensterfindung wird bei Aufnahme der Benutzung fallig.

= Benutzung der Erfindung = Eine Handlung gemaR § 22 PatG (?)
= Im Streitfall: Eingriffsanalyse unter § 22 und § 22a PatG!

- Mogliche Ausgangspunkte:
— Erteiltes Patent
— Schwebende Anmeldung
— Erfindungsmeldung

= \ergutung, wenn die Erfindung nicht (aktiv) benutzt wird

- Vorratspatente, Sperrpatente”
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Hohe der Erfindungsvergutung | SCHWARZ & PARTNER

Allgemeine Kriterien gemal PatG (§9 PatG)

— Wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung fur das
Unternehmen

Sonst etwa erfolgte Verwertung der Erfindung im
Inland oder Ausland

N—
(— Anteil, den Anregungen, Erfahrungen, Vorarbeiten

ERFINDUNGS
WERT <

ANTEILS- oder Hilfsmittel des Unternehmens des
(,,RESSTK%R“) Dienstgebers oder dienstliche Weisungen an dem

_ Zustandekommen der Erfindung gehabt haben.

OGH: ,Deutsche Richtlinien sind nicht anzuwenden.”

Hohe der Erfindungsvergutung |l SCHWARZ & PARTNER

Methoden zur Ermittlung des Erfindungswertes:

— Auf Basis von externen Erlosen: Lizenzanalogie
(wichtigste Methode!)

— Auf Basis des innerbetrieblichen Nutzens

— Auf Basis von Erldsen aus Lizenzvergabe oder
Verkauf der Erfindung

— Schatzung

— Sonderfall: Nicht benutzte Erfindungen (Vorrats-
/Sperrpatente)
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Lizenzanalogie SCHWARZ & PARTNER

Ausgangsuberlegung: Erfindungswert E = jene Zahlung,
die ein Lizenznehmer auf dem freien Markt einem
Lizenzgeber leisten wirde = Lizenzzahlung

— Erfindungswert E = Umsatz U x Lizenzsatz L

— Umsatz U = Mit dem Verkauf des patentierten/mit
patentiertem Verfahren hergestellten Produktes
erzielter Nettoerlos

— Lizenzsatz L = ,ublicher Lizenzsatz"

www.kopas.at

Lizenzanalogie |l SCHWARZ & PARTNER

Ermittlung des ,Ublichen Lizenzsatzes"

— Aus bereits abgeschlossenen Lizenzvertragen, das
gleiche Produkt betreffend (,konkrete
Lizenzanalogie®)

— Aus abgeschlossenen Lizenzvertragen im gleichen
technischen Gebiet

— Anhand von ,branchenublichen® publizierten
Lizenzsatzen (,abstrakte Lizenzanalogie®)

— Einzelfallbetrachtung — welcher Lizenzsatz konnte
im konkreten Fall am freien Markt vereinbart
werden?

www.kopas.at
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Lizenzanalogie Il SCHWARZ & PARTNER

BezugsgroRe/Staffelung

Technisch/wirtschaftliche Bezugsgrole:

— Zu welchem Teil pragt die Erfindung das jeweilige Produkt (Beispiel:
patentierter Rlckspiegel eines PKW)?

— Benutzung mehrerer Diensterfindungen zur Herstellung eines
Produkts

Staffelung:

— Bei hohen Umsatzen tritt Wert der Erfindung hinter Anteil von
Marketingaufwand, Kundendienstleistungen etc. zuriick

— Deutsche Richtlinien: Erheblicher Abschlag (bis zu 80%)
— Ublichkeit muss nachgewiesen werden!?

www.kopas.at

Erfindungswert — Alternative Methoden SCHWARZ & PARTNER

Vergutung auf Basis innerbetrieblicher Nutzen /
Lizenzvergabe / Verkauf

Ermittlung des Nettonutzens/Nettolizenzerlds/Nettoverkaufserlos
— Bruttoersparnis/einnahme abzlglich Kosten
= Patentierungskosten
= Kosten nach Fertigstellung der Erfindung...

Ermittlung Erfindungswert durch Multiplikation mit
,Jmrechnungsfaktor:
» Erfindungswert E = Nettonutzen N x Umrechungsfaktor F
* Hoéhe F =77
— DE-Richtlinien: 20%-50% (Einzelfallbetrachtung!)

www.kopas.at
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Erfindungswert — Alternative Methoden Il SCHWARZ & PARTNER

Schatzung (§ 273 ZPO)

www.kopas.at

Anteilsfaktor / Reduktor SCHWARZ & PARTNER

§ 9c PatG: Anteil des Unternehmens...

Erfinderspezifischer Abschlagsfaktor

— Bei mehreren Erfindern: Fir jeden Erfinder einzeln zu
ermitteln

— Kriterien (aus Deutschen Richtlinien)
= Stellung der Aufgabe
= L 6sung der Aufgabe
= Stellung des DN im Betrieb

— Typische Groflenordnung: 10% - 25%.

www.kopas.at
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Berechnung der Erfindungsvergutung SCHWARZ & PARTNER

Erfindungsvergutung V = Erfindungswert E x Anteilsfaktor A

Bei mehreren Erfindern: Jeweiliger Miterfinderanteil Mea und
jeweiliger Anteilsfaktor A zu berucksichtigen:

— V = E x Mea x A (fur jeden Erfinder einzeln zu berechnen)

www.kopas.at

Rechenbeispiel Lizenzanalogie SCHWAR?Z & PARTNER

Annahmen:
— Jahres-Umsatz (Nettoerlds) 3.000.000,- €
— Bezugsgrolie: 80%
— Angemessener Lizenzsatz: 2%
— Staffelung: nicht ublich
— 1 Erfinder, Anteilsfaktor 15%

Vergutung V = 3.000.000 x 0,8 x 0,02 x 0,15 = 7200,- €

www.kopas.at
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,Der angestellte Erfinder SCHWARZ & PARTNER

§ 8(2) PatG:

Wenn
— DN ausdrucklich zur Erfindertatigkeit angestellt und damit auch
vorwiegend beschaftigt und Erfindertatigkeit zur Erfindung gefuhrt
hat
Dann
— (Zusatzliche) Vergutung nur, wenn nicht ein im Hinblick auf die
Erfindertatigkeit zukommendes hoheren Entgelt bereits als
,angemessen” zu betrachten ist.

Praxis: Viele Dienstvertrage enthalten Bestimmungen, dass DN ,zur
Erfindertatigkeit angestellt ist"
— Problem: ,HOheres Entgelt” muss ,angemessen® sein. Wenn nicht:
Zusatzliche Vergutung fallig!

www.kopas.at

Vereinbarung/Auszahlung der Vergutung  scHwaARrz & PARTNER

» Es bedarf keiner konkreten Vereinbarung tber die Hohe der Vergutung
mit dem DN

= Vereinbarungen unter § 20 PatG jederzeit anfechtbar (soferne wahrend
des aufrechten Dienstverhaltnisses abgeschlossen)

» Pauschalvergutung: Madglich, aber ebenfalls unter dem Vorbehalt von
§ 20 PatG
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Im Streitfall.... SCHWARZ & PARTNER

» Zustandig:
=  ASG Wien bzw. jeweiliges Landesgericht als ASG.
= Zu beurteilen sind:

= Arbeitsrechtliche Fragen (Dienstnehmereigenschatft...)
= Patentrechtliche Fragen

- LEingriff

- Glltigkeit
= Technisch/wirtschaftliche Fragen

- Technisch/wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung

» Rechnungslegungsanspruch des DN!

Im Streitfall.... SCHWARZ & PARTNER

= Zustandig:
=  ASG Wien bzw. jeweiliges Landesgericht als ASG.
= Zu beurteilen sind:

= Arbeitsrechtliche Fragen (Dienstnehmereigenschaft...)
= Patentrechtliche Fragen

- ,Eingriff*

- Gultigkeit
= Technisch/wirtschaftliche Fragen

- Technisch/wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung

» Rechnungslegungsanspruch des DN!
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Cui Bono? SCHWARZ & PARTNER

» Tatsachlich ,Anreiz® fur den DN anhand einer gesetzlichen Verpflichtung
des DG?

= Aufgrund der gesetzlichen Unscharfe intransparentes System

= Insbesondere fir DN schwer nachvollziehbar

= Schlechte Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Fallen: Flhrt zu Gefiihl
der Ungleichbehandlung

= Bisweilen hohes Ausmal} an (beidseitiger) Ressourcenbindung fur
(vergleichsweise) geringe Betrage

Tips aus der Praxis SCHWARZ & PARTNER

* Dienstgeber:
= Keine ,Vogel-Straul¥*-Politik
= Erfindervergltung von vornherein ,einkalkulieren®
= Streitverfahren sind sehr aufwendig
= Die meisten Streitverfahren werden von ausgeschiedenen DN angestrengt
= Meldestelle (Patentabteilung) einrichten
= Fristen genau Uberwachen!
= Richtlinien fir Ablauf Diensterfindungsmeldung erlassen
= Transparenz bei Ermittlung der Vergltung

* Dienstnehmer:
= Keine ,uberzogenen Erwartungen®
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SCHWARZ & PARTNER

Weiterfiihrende Literatur

+ ,Diensterfindungsrecht : 100 Fragen und Antworten®, 2. Auflage von Ernst Eypeltauer, Harald
Nemec, Manz-Verlag

« Erfindungsvergiitung fiir Dienstnehmer” von Peter Burgstaller/Alexander Biirscher, Verlag Medien
und Recht

*  Collin, Innovations-Handbuch (1985)

*  Mayr, Vergltung fur Erfindungen von Dienstnehmern (1997)

*  Reitbock, Der Begriff der Diensterfindung und angrenzende Rechtsfragen
+  (2003)

Zur Rechtslage in Deutschland:
+  Bartenbach/Volz, Kommentar Arbeithnehmererfindervergiitung (4. Aufl. 2017)
+  Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz liber Arbeitnehmererfindungen (5. Aufl. 2013)

Zur Hohe von Lizenzsatzen:
»  GrofR/Rohrer, Lizenzgebihren (2012)
*  Hellebrand/Himmelmann, Lizenzsatze fir technische Erfindungen (5. Aufl. 2017)

www.kopas.at

SCHWARZ & PARTNER

Herzlichen Dank fur die Aufmerksamkeit!

www.kopas.at




-79-

www.kopas.at
office@kopas.at

Zentrale Wien
Wipplinger Strasse 30
A-1010 Wien

Tel: +43/1/533 18 50
Fax:+43/1/533 18 55

Innsbruck
Maria-Theresien-Str. 38
A-6020 Innsbruck

Tel: 0512/55 62 33
Fax:0512/55 62 33-10

Graz

Sporgasse 11

A-8010 Graz

Tel: 0316/83 62 05
Fax:0316/83 62 05-40

Patentanwilte

European Patent Attorneys
European Trademark and Design
Attorneys
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Iday

Rechte und Pflichten Kreativer im Arbeitsverhaltnis

RA Dr. Michael Horak, LL.M.
Salomonowitz | Horak Rechtsanwilte

Vortragsfolien
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Leistungen Kreativer
im Arbeitsverhaltnis

RA Dr. Michael Horak, LL.M.
Salomonowitz Horak Rechtsanwalte
m.horak@sh-ip.at

Salomonowitz  Horak

Fir Innovationen (,,hard IP“) gelten
§§ 6 ff PatG

Welche gesetzlichen Regeln gibt es flr
Leistungen Kreativer (,,soft IP“)?

Salomonowitz Horak
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Rechtsgebiete

1. Urheberrecht & verwandte Schutzrechte
2. Designrecht
registriert
* nicht registriert
* nationale Regeln
* GemeinschaftsGGM
(3. Markenrecht

* nationale Regeln
* Unionsmarken)

Salomonowitz  Horak

Problembereiche
1. Urheberschaft
2. Verwertungsrechte

3. Personlichkeitsrechte

Salomonowitz Horak
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Urheberecht

Wer ist Urheber eines Werks?

§ 10 Abs 1 UrhG:

Urheber eines Werkes ist, wer es geschaffen hat

= naturliche Person

Salomonowitz  Horak

Urheberecht

Einen originaren Erwerb von Urheberrechten durch
juristische Personen gibt es nicht. Auch Auftraggeber
oder Dienstgeber kdnnen das Urheberrecht an den von

Beauftragten oder Dienstnehmern geschaffenen
Werken nicht originar erwerben.

Kein originares Recht der Werbeagentur an dem Slogan
,Bis bald im Wienerwald!”

(OGH 18.2.1992, 4 Ob 127/91, Wienerwald = RS0076658)
Salomonowitz Horak
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Urheberecht

§ 11 Abs 1 UrhG

Haben mehrere gemeinsam ein Werk geschaffen, bei
dem die Ergebnisse ihres Schaffens eine untrennbare
Einheit bilden, so steht das Urheberrecht allen
Miturhebern gemeinschaftlich zu.

Salomonowitz  Horak

Urheberecht
§ 19 UrhG: Schutz der Urheberschaft

(1) Wird die Urheberschaft an einem Werke bestritten oder wird
das Werk einem anderen als seinem Schopfer zugeschrieben,
so ist dieser berechtigt, die Urheberschaft fir sich in
Anspruch zu nehmen. Nach seinem Tode steht in diesen
Fallen den Personen, auf die das Urheberrecht tGibergegangen
ist, das Recht zu, die Urheberschaft des Schopfers des
Werkes zu wahren.

(2) Ein Verzicht auf dieses Recht ist unwirksam.

Salomonowitz Horak
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Urheberecht

§ 20 UrhG: Urheberbezeichnung

(1) Der Urheber bestimmt, ob und mit welcher
Urheberbezeichnung das Werk zu versehen ist.

Salomonowitz  Horak

Urheberecht
§ 38 UrhG: Filmwerke

(1) Wer sich zur Mitwirkung bei der Herstellung eines
Filmes verpflichtet, raumt damit fir den Fall, dass er
ein Urheberrecht am Filmwerk erwirbt, dem
Filmhersteller im Zweifel das ausschlielRliche Recht
ein, das Filmwerk sowie Ubersetzungen und andere
filmische Bearbeitungen oder Umgestaltungen des
Filmwerkes auf alle Nutzungsarten zu nutzen. ...

Salomonowitz Horak
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Urheberecht

Der Inhaber des Unternehmens gilt auch als
Hersteller bei...

» gewerbsmalig hergestellten Lichtbildern (§ 74
Abs 1 UrhG)

» gewerbsmallig hergestellten Schalltragern
(§ 76 Abs 1 UrhG)

Salomonowitz  Horak

Urheberecht

§ 40b UrhG: Computerprogramme

Wird ein Computerprogramm von einem Dienstnehmer in Erflllung seiner
dienstlichen Obliegenheiten geschaffen, so steht dem Dienstgeber hieran ein
unbeschranktes Werknutzungsrecht zu, wenn er mit dem Urheber nichts
anderes vereinbart hat.

In solchen Fallen ist der Dienstgeber auch zur Ausitibung der in § 20 und § 21
Abs. 1 bezeichneten Rechte berechtigt; das Recht des Urhebers, nach § 19 die
Urheberschaft fir sich in Anspruch zu nehmen, bleibt unberthrt.

Kein Unterschied zwischen Standard- und Individualsoftware (OGH 24. 3.
2015, 4 Ob 21/15i, Office Assistant Pro, OBl 2015/50)

Entsprechende Regelung fiir Datenbankwerke (§ 40f Abs 3 UrhG)
Salomonowitz  Horak
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Urheberecht

Art 2 Software-RL 2009/24/EG

(1) Der Urheber eines Computerprogramms ist die natiirliche Person, die
Gruppe natlrlicher Personen, die das Programm geschaffen hat, oder,
soweit nach den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zuldssig, die
juristische Person, die nach diesen Rechtsvorschriften als Rechtsinhaber
gilt.

(3) Wird ein Computerprogramm von einem Arbeitnehmer in Wahrnehmung
seiner Aufgaben oder nach den Anweisungen seines Arbeitgebers
geschaffen, so ist ausschliellich der Arbeitgeber zur Ausiibung aller
wirtschaftlichen Rechte an dem so geschaffenen Programm berechtigt,
sofern keine andere vertragliche Vereinbarung getroffen wird.

Salomonowitz  Horak

verwandte Schutzrechte

§ 74 UrhG: Lichtbilder

Wer ein Lichtbild aufnimmt (Hersteller), hat ... das
ausschlieBliche Recht, das Lichtbild zu vervielfaltigen, zu
verbreiten, durch optische Einrichtungen o6ffentlich vorzufihren,
durch Rundfunk zu senden und der Offentlichkeit zur Verfiigung
zu stellen. Bei gewerbsmaRig hergestellten Lichtbildern gilt der
Inhaber des Unternehmens als Hersteller.

Salomonowitz Horak
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verwandte Schutzrechte

§ 74 UrhG: Lichtbilder

Hersteller und Rechteinhaber ist Arbeitgeber (4 Ob 152/90,
Michael Konsel)

e Kosten und Risiko des Misslingens tragt Unternehmen
e selbst wenn die Kamera dem Fotografen gehort

* unabhangig davon ob Unternehmen fotografisches Gewerbe
ausubt (hier: Kronen-Zeitung)

Gilt wohl auch fiir (freie) Auftragnehmer

Salomonowitz  Horak

Verhaltnis der Regeln

In welchem Verhaltnis stehen § 10 Abs 1 UrhG
(Lichtbildwerke) und § 74 Abs 1 UrhG (einfache
Lichtbilder)?

Schutzschwelle fur Lichtbildwerke sehr niedrig
(4 Ob 179/01d, Eurobike).

Salomonowitz Horak



Verhaltnis der Regeln

Regeln fur Werke gehen denen fiir einfache
Lichtbilder vor

Die meisten Fotos sind Werke
§ 74 UrhG verbleibt kaum ein Anwendungsbereich

4 Ob 115/09d, Passfotos II: Abfotografieren von
Passfotos und elektronische Bearbeitung begriindet
Leistungsschutzrecht

Salomonowitz Horak
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Kollektivvertrage

Kollektivvertrag fiir Angestellte in Betrieben der Fachgruppe
Werbung und Marktkommunikation Wien, 1.3.2017

§ 12 Diensterfindungen

Dienstgeber haben Anspruch auf Anbietung einer von
Angestellten wahrend des Bestandes des Dienstverhaltnisses
gemachten Diensterfindung iSd § 7 Abs 3 des 6PatG.

Salomonowitz  Horak

Urheberecht

Stillschweigende Rechteeinrdaumung (§ 24 UrhG)?

Das Verwertungsrecht an vom AN in Erfillung seiner
Arbeitspflicht geschaffenen Werken steht grds dem AG
zu. Die Beweislast fur das Tatigwerden in Erfullung der
Arbeitspflicht trifft den AG. Vom AG nicht bendtigte
Nutzungen bleiben dem AN vorbehalten.

(OLG Wien 27.10.1988, 1 R 213/88, ECHO, MR 1988,
199)

Salomonowitz Horak
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Urheberecht

ORF verflgt Gber ausschlieBliche Werknutzungsrechte
an Sprachwerken seiner Mitarbeiter, die flir orf.at in
Erflillung (nicht blolR aus Anlass) dienstvertraglicher
Verpflichtungen geschaffen wurden. Vertragszweck
erfordert die ausschlielRliche Nutzung der Ergebnisse
durch den AG, um Konkurrenz auszuschliel3en.

OGH 11.3.2008, 4 Ob 248/07k, Internetportal V, OBI

2009/6

Salomonowitz  Horak

Urheberecht

Umfang der Rechteeinraumung?

Die im Weg erganzender Vertragsauslegung angenommene
Beschrankung einer dem DG erteilten Nutzungsbewilligung zur
Verwendung von Lichtbildern in Reiseblrokatalogen auf die Zeit
des aufrechten Dienstverhaltnisses ist bei Urlaubsfotos, die der
DN gegen Ersatz der Film- und Entwicklungskosten hergestellt
hat, unbedenklich.

(OGH 21.11.1995, 4 Ob 1108/95, Urlaubsfotos, MR 1996, 68)

Salomonowitz Horak
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Urheberecht

Auch aufRerhalb eines Dienstverhaltnisses?

Wird ein Werk im Auftrag eines anderen geschaffen, so wird
diesem damit jedenfalls schliissig das Recht eingeraumt, das
Werk zu dem Zweck zu verwenden, zu dem es in Auftrag
gegeben wurde. Ist der Auftrag fir den Auftraggeber nur
sinnvoll, wenn er allein berechtigt ist, das Arbeitsergebnis zu
verwenden, dann schlieBt der Vertrag die Einraumung eines
Werknutzungsrechtes mit ein.

(OGH 18.10.1994, 4 Ob 105/94, Anpfiff = RS0077654):

Salomonowitz  Horak

Urheberecht

Interessensverband von Waldbesitzern beauftragt
Forschungsgesellschaft mit einer Studie uUber gesundheitliche
Auswirkungen von Zirbenholz. Klager hat wesentlich daran
mitgearbeitet:

Vertrag zwischen Klager und Forschungsgesellschaft kann
vertretbar dahin ausgelegt werden, dass er auch die (allenfalls
auch mehrfache) Weitergabe von Nutzungsrechten gestattete.

OGH 23. 4.2014, 4 Ob 69/14x, Zirbenholz-Studie, MR 2014, 254

Salomonowitz Horak
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Urheberecht

e Auftrag zur Erstellung von Werbematerial beinhaltet auch das Recht des
AG zur Nutzung isolierter Teile, kein Anspruch auf zusatzliche Abgeltung

e Anspruch auf Urheberbezeichnung? Klagebegehren unschlissig,
Zuruckverweisung

OGH 26. 8. 2008, 4 Ob 111/08i, Lageplan, MR 2008, 357

 Recht auf Namensnennung ist verzichtbar. Wenn auch in bestimmten
Bereichen (zum Beispiel bei angestellten Werbegrafikern) ein Verzicht auf
die Namensnennung als Urheber anzunehmen ist, kann dies nicht dazu
fihren, dass eingerissene Unsitten der Verschweigung des
Urhebernamens zur brancheniblichen und damit als stillschweigend
vereinbart geltenden Verkehrssitte wird. (RS0116163)

Salomonowitz  Horak

Urheberecht

Entwurf RL Uber das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt
vom 14.09.2016, COM(2016)0593

Art 15 Vertragsanpassungsmechanismus

Die MS gewahrleisten, dass Urheber und ausiibende Kiinstler das
Recht haben, eine zusatzliche und angemessene Verglitung von
der Partei zu verlangen, mit der sie einen Vertrag Uber die
Verwertung ihrer Rechte geschlossen haben, wenn die
urspriinglich vereinbarte Vergiutung im Vergleich zu den
spateren einschlagigen Einnahmen und Gewinnen aus der
Verwertung der Werke oder Darbietungen unverhaltnismaRig

niedrig ist. ,
Salomonowitz Horak
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Designrecht

§ 7 MusterSchG

(1) Anspruch auf Musterschutz hat grundsatzlich der Schopfer des Musters
oder sein Rechtsnachfolger.

(2) Fallt jedoch das Muster eines AN in das Arbeitsgebiet des Unternehmens,
in dem dieser tatig ist, und hat die Tatigkeit, die zu dem Muster gefiihrt
hat, zu den dienstlichen Obliegenheiten des AN gehort

oder

ist das Muster auRerhalb eines Arbeitsverhaltnisses 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.

Salomonowitz  Horak

Designrecht

§ 8 Abs 1 MusterSchG:

Der Schopfer eines Musters hat Anspruch, im Musterregister bei
der Veroffentlichung gemalR § 17 und in den vom Patentamt
auszustellenden Prioritatsbelegen als Schopfer genannt zu
werden.

Salomonowitz Horak



Designrecht

Art 18 Richtlinie 98/71/EG (GM-RL)

Verhaltnis zum Urheberrecht:

Das nach Maldgabe dieser Richtlinie durch ein in einem oder mit
Wirkung fur einen Mitgliedstaat eingetragenes Recht an einem
Muster geschitzte Muster ist auch nach dem Urheberrecht
dieses Staates von dem Zeitpunkt an schutzfahig, an dem das
Muster geschaffen oder in irgendeiner Form festgelegt wurde. In
welchem Umfang und unter welchen Bedingungen ein solcher
Schutz gewahrt wird, wird einschlieSlich der erforderlichen
Gestaltungshohe von dem einzelnen Mitgliedstaat festgelegt.

Salomonowitz  Horak

Designrecht

Art 14 GGMVO 6/2002

(1) Das Recht auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster steht dem Entwerfer
oder seinem Rechtsnachfolger zu.

(2) Haben mehrere Personen ein Geschmacksmuster gemeinsam entwickelt,
so steht ihnen das Recht auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster
gemeinsam zu.

Salomonowitz Horak
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Designrecht

Art 14 GGMV 6/2002

(3) Wird ein Geschmacksmuster jedoch von einem Arbeitnehmer in Ausibung
seiner Aufgaben oder nach den Weisungen seines Arbeitgebers
entworfen, so steht das Recht auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster
dem Arbeitgeber zu, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart wurde
oder sofern die anwendbaren innerstaatlichen Rechtsvorschriften nichts
anderes vorsehen.

EuGH 2.7.2009, C-32/08, Fundacion Espaiiola:
Art 14 Abs 3 GGMV gilt nicht fir als Auftragsarbeiten entworfene GGM

Salomonowitz  Horak

Designrecht

Art 18 GGMVO 6/2002

Der Entwerfer hat wie der Anmelder oder der Inhaber des
eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters das Recht, vor
dem Amt und im Register als Entwerfer genannt zu werden. Ist
das Geschmacksmuster das Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit,
so kann die Nennung des Entwerferteams an die Stelle der
Nennung der einzelnen Entwerfer treten.

Salomonowitz Horak
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Markenrecht

§ 30a MSchG , Agentenmarke”

Wer im Ausland durch Registrierung oder Benutzung Rechte an
einem Zeichen erworben hat, kann begehren, dall eine gleiche
oder ahnliche, fir dieselben oder &hnliche Waren oder
Dienstleistungen spater angemeldete Marke geldscht wird, wenn
deren Inhaber zur Wahrung der geschiaftlichen Interessen des
Antragstellers verpflichtet ist oder war und die Marke ohne
dessen Zustimmung und ohne tauglichen Rechtfertigungsgrund
registrieren liel3.

Salomonowitz  Horak

Markenrecht

Art 18 UMV

(1) Ist eine Unionsmarke fir den Agenten oder Vertreter des
Markeninhabers ohne dessen Zustimmung eingetragen
worden, so ist der Markeninhaber berechtigt, die
Ubertragung der Eintragung der Unionsmarke zu seinen
Gunsten zu verlangen, es sei denn, dass der Agent oder
Vertreter seine Handlungsweise rechtfertigt.

Salomonowitz Horak



-100 -

Urheberrecht ./. Markenrecht

Kitzbbihel

OGH 24.5.2005, 4 Ob 63f/05a, Kitzbiihel

Salomonowitz  Horak
35

Urheberrecht ./. Markenrecht

OGH 11.5.2010, 4 Ob 49/10z, TirolMilch)

Salomonowitz Horak
36
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Fazit

Einzelvertragliche Regelungen sind unverzichtbar:

* |Inhaberschaft

e Recht zur Anmeldung von Rechten (Designs, Marken,
Urheberrechte)

e Verwertungsrechte
* Nennung des Schopfers
e Abgeltung

Salomonowitz  Horak

Danke fur Ihre Aufmerksamkeit!

Salomonowitz Horak
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Iday

Beendigung von Arbeitsverhaltnissen:
Typische IP-Aspekte

RA Dr. Armin Bammer
Bammer Mayer et Treu Rechtsanwalte

Vortragsfolien



-104 -



-105 -

Die Beendigung von
Arbeitsverhaltnissen:
Typische IP-Aspekte

IP-Day an der Wirtschaftsuniversitat Wien

11. September 2017

Beispielsfalle:

- Ein angestellter Werbetexter und -grafiker hat ein besonders
einfallsreiches Werbeplakat geschaffen.

- Ein Chemiker eines Pharmaunternehmens hat ein neues
Medikament entwickelt.

- Ein Unternehmensjurist hat einen umfangreichen Kaufvertrag
verfasst, der kein Standardvertrag ist, sondern zahlreiche
aullergewohnliche Bestimmungen enthalt.
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- Ein Programmierer hat fur seinen Dienstgeber eine Datenbank
erstellt.

- Wahrend der Dauer seiner Beschaftigung erfindet ein Mitarbeiter
ein neues technisches Gerat.

- Wem stehen die Rechte wahrend des Dienstverhaltnisses bzw
nach seiner Beendigung zu? Dem Dienstgeber oder dem
Dienstnehmer?

Urheberrechtliche Aspekte:

- Urheber ist, wer die eigentumliche geistige Leistung
erbracht hat, durch die ein Werk im Sinne des § 1 Abs 1 UrhG
entstanden ist. Daher kann nach herrschender Rechtsprechung
(RIS-Justiz RS0076658) immer nur eine physische Person
Urheber sein.

- Urheber ist daher der Dienstnehmer, der den Schopfungsakt
gesetzt hat.
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Da anders als bei Patenten, Marken und Mustern im Bereich des
Urheberrechts keine Eintragung in einem Register erfolgt, herrscht
hier groBere Rechtsunsicherheit hinsichtlich des tatsachlich
Berechtigten.

Der Dienstgeber ist zwar nicht Urheber, kann aber
urheberrechtliche Verwertungsrechte erwerben durch

« gesetzliche Anordnung,

« ausdruckliche Vereinbarung (Dienstvertrag oder Kollektivvertrag)
oder

« schlussige Vereinbarung.

Gesetzliche Sonderregelungen (§ 40b und § 40f UrhG):

Wenn ein Computerprogramm, das als Werk einzustufen ist
(Ergebnis einer eigenen geistigen Schopfung des Urhebers;

§ 40a UrhG), von einem Dienstnehmer in Erfullung seiner
dienstlichen Obliegenheiten geschaffen wurde, steht dem
Dienstgeber daran ein unbeschranktes und unbefristetes
Werknutzungsrecht zu, sofern nichts anderes vereinbart wurde
(§ 40b).

§ 40b UrhG qilt fur Datenbankwerke entsprechend (§ 40f UrhG).
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Kollektivvertragliche Regelungen:

- Bestimmungen Uber Urheberrechte selten.

- Beispiel: § 17 des Kollektivvertrages fur angestellte Journalisten:

Der Zeitungsverlag erwirbt die ausschliel3lichen und
uneingeschrankten Rechte an den Werken, die der Dienstnehmer
in Erfullung seiner vertraglichen Pflichten geschaffen hat. Diese
Rechteeinraumung erfolgt grundsatzlich ohne zusatzlichen
Entgeltanspruch.

- Ansonsten werden in Kollektivvertragen meistens nur
Diensterfindungen geregelt.

- Diensterfindungen (§ 6 ff Patentgesetz): Dienstnehmer hat fur die von
ihm wahrend des Dienstverhaltnisses gemachten Erfindungen
Anspruch auf Erteilung des Patents, sofern nichts Gegenteiliges
vereinbart wurde. In jedem Fall gebuhrt dem Dienstnehmer eine
Vergutung.

- Regelungen zu Diensterfindungen beispielsweise in § 9 ORF-KV
(Diensterfindungen gehoren dem ORF) bzw § 14 KV fur Angestellte
bei der chemischen Industrie und § 18 IT-Kollektivvertrag
(Dienstnehmer muss dem Dienstgeber die Diensterfindung anbieten,
dieser kann sie innerhalb einer bestimmten Frist in Anspruch
nehmen).
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Beispiele aus der Judikatur fur Vereinbarungen im Bereich des

Urheberrechts:

OGH 4 Ob 304/97b (28.10.1997):

Sachverhalt:

- Beklagter war leitender Angestellter der Klagerin und erstellte
gemeinsam mit einem Mitarbeiter eines Werkunternehmers ein EDV-
Programm zur Buchhaltung und Lohnverrechnung (Werk im Sinne des
UrhG). Der Werkunternehmer war von der Klagerin beauftragt worden.

- Der Werkunternehmer raumte der Klagerin samtliche Rechte ein,
die Urheberrechte des Beklagten wurden hingegen nicht erortert.

- EIf Jahre spater wurde dem Beklagten (der in weiterer Folge
Gesellschafter der Klagerin geworden war) vorgeworfen, sich
anlasslich seines Ausscheidens aus dem Unternehmen eine Kopie des
Programms beschafft zu haben und dieses nunmehr rechtswidrig zu
nutzen.

- Klage auf Unterlassung und Antrag auf Erlassung einer einstweiligen
Verfugung.

- Beklagter wandte ein, dass die Rechte an dem Werk ihm und nicht der
Klagerin als Dienstgeber zustehen.
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Beschluss des OGH im Provisorialverfahren:

- Computerprogramm wurde 1984 geschaffen, daher war
§ 40b UrhG nicht anwendbar.

— Die Darstellung dieser Entscheidung dient daher ausschliel3lich
dazu, die Problematik einer schlissigen Vereinbarung im Bereich
des Urheberrechts zu veranschaulichen.

- Urheber des Programmes waren der Mitarbeiter des
Werkunternehmers und der Beklagte. Schlussige Einraumung von
Werknutzungsrechten durch den Beklagten an die Klagerin?

- Dem Beklagten war es als leitendem Angestellten der Klagerin von
vornherein klar, dass er seine Ideen fur ein Programm liefert, das die
Klagerin in Auftrag gegeben hatte und an dem sie die Rechte
erwerben wollte.

- Der Beklagte hat wahrend des Dienstverhaltnisses nie eine
finanzielle Vergutung fiir seine schopferische Leistung
gefordert. Ware er der Ansicht gewesen, dass er eine nicht durch
sein Gehalt abgegoltene Leistung erbracht hat, hatte er zweifellos ein
zusatzliches Entgelt gefordert.

- Aulerdem hat es der Beklagte elf Jahre lang anstandslos
hingenommen, dass die Klagerin sein Programm nutzt.
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- Erschwerend kam noch hinzu, dass der Beklagte wahrend dieser
elf Jahre zunachst leitender Angestellter und dann
Gesellschafter der Klagerin war. Er nahm daher die Nutzung
durch die Klagerin nicht nur passiv hin, sondern bestimmte sie
sogar aktiv mit.

- Aus all diesen Grunden lag eine schlussige Einwilligung in
den Ubergang der Werknutzungsrechte an die Klagerin vor.

- OGH gab daher dem Antrag auf EV statt.

OGH 4 Ob 182/04z (19.10.2004):

Strittig war, ob die urheberrechtlichen Verwertungsrechte an einem
Werbekonzept bei der Werbeagentur oder den Dienstnehmern lagen.

Urteil des OGH:

- Wenn ein Unternehmer Mitarbeiter beschaftigt, damit diese in seinem
Interesse Werke schaffen, und die Werkschaffung in Erfuillung der
dienstlichen Obliegenheiten des Mitarbeiters erfolgt, ist mangels
gegenteiliger Vereinbarung von einer stillschweigenden
Einraumung der Verwertungsrechte an den Dienstgeber
auszugehen.
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Zweck des Arbeitsvertrages ist es namlich, dass der
Dienstnehmer dem Dienstgeber seine schopferischen
Leistungen gegen Entgelt zur Verfugung stellt und der
Dienstgeber diese Leistungen wirtschaftlich nutzen kann.

Von diesem Vertragszweck ist auch die Uberlassung der
Verwertungsrechte an den vom Dienstnehmer geschaffenen
Werke umfasst, weil der Dienstgeber dieses Arbeitsergebnis
ansonsten nicht nutzen konnte.

Ubergibt daher der Dienstnehmer das Werk dem Dienstgeber
zur weiteren Verwendung, ist spatestens zu diesem Zeitpunkt
die stillschweigende Einraumung der Nutzungsrechte
anzunehmen.

Dauer der Rechteeinraumung:

Sehr oft wird strittig sein, fur welche Dauer die (stillschweigende

oder ausdruckliche) Einraumung eines Nutzungsrechts erfolgt.

- Geltung nur des wahrend des aufrechten Dienstverhaltnisses

oder auch danach?

- Zweckubertragungstheorie: Dem Vertragspartner des

Urhebers stehen die Rechte nur fur die Dauer und in dem
Umfang zu, wie es dem Zweck des Dienstvertrages und
dem Unternehmenszweck entspricht.
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- Prufung anhand der Umstande des Einzelfalles.

- In vielen Fallen ist von unbefristeter Einraumung auszugehen,
insbesondere dann, wenn der Dienstgeber ein berechtigtes Interesse
daran hat, auch nach Beendigung des Dienstvertrages Lizenzen
einzuraumen oder aufrecht zu erhalten oder das Werk auf andere
Weise in seinem Betrieb zu nutzen.

OGH 4 Ob 1101/95 (21.11.1995):

- Dienstnehmer gestattete seinem Dienstgeber (Tourismusunternehmen)
die Verwendung von privaten Urlaubsfotos fur dessen Reisekatalog.
Dienstgeber refundierte dem Dienstnehmer die Film- und
Entwicklungskosten, zahlte aber kein zusatzliches Entgelt.

- Keine ausdruckliche Vereinbarung uber Dauer. Galt das
Nutzungsrecht auch nach Beendigung des Dienstverhaltnisses?

- OGH kam zu dem Ergebnis, dass redliche und vernunftige
Parteien eine Beschrankung des Nutzungsrechts auf die
Dauer des Dienstvertrages vereinbart hatten (erganzende
Vertragsauslegung).

- Durch die Nutzung der Fotos sollte namlich dem Dienstgeber die
Anschaffung teurer Agenturfotos erspart werden. Es ist kein
Grund dafur ersichtlich, weshalb der Dienstnehmer ein Interesse
daran haben sollte, dass sich der Dienstgeber auch nach
Beendigung des Vertragsverhaltnisses diese Kosten
erspart. Fur den Dienstgeber war die Tragung dieser Kosten
zweifellos zumutbar.
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Rechtsfolgen von Urheberrechtsverletzungen:

- Wenn ein ehemaliger Dienstnehmer samtliche Nutzungsrechte an
einem von ihm wahrend des Dienstverhaltnisses geschaffenen
Werk hat, kann er den vormaligen Dienstgeber insbesondere auf
Unterlassung (verbunden mit einem Antrag auf EV) und
angemessenes Entgelt klagen.

- Potentieller Schaden fur den Dienstgeber sehr grol},
insbesondere dann, wenn er mit Dritten Lizenzvereinbarungen
geschlossen hat.

- Strafrechtliche Folgen: Gemal} § 91 UrhG (Privatanklagedelikt)
ist zu bestrafen, wer vorsatzlich in bestimmte Verwertungsrechte
eingreift (zB rechtswidrige Benutzung eines Datenbankwerks oder
eines Sprachwerks, rechtswidrige offentliche AuffiUhrung von
Werken der Tonkunst). Strafdrohung zwei Jahre bei
Gewerbsmaligkeit.

- Diese zivil- und strafrechtlichen Folgen gelten auch fur den Fall,
dass der ehemalige Dienstnehmer in die Verwertungsrechte des
Dienstgebers an Werken, die der Dienstnehmer geschaffen hat,
eingreift.
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Besondere strafrechtliche Konstellation:

Dienstnehmer hat wahrend des Dienstverhaltnisses Werk
geschaffen, an dem ihm die alleinigen Verwertungsrechte
zustehen. Der ehemalige Dienstgeber nutzt das Werk auch,
nachdem er den Dienstnehmer gekundigt hat.

Der Urheber droht dem Dienstgeber mit der Einbringung einer
zivilrechtlichen Schadenersatz- und Unterlassungsklage sowie
mit einer Privatanklage.

- Macht sich der Urheber durch diese Drohung strafbar?

Erpressung (§ 144 StGB):

Jemand notigt einen anderen mit Gewalt oder gefahrlicher
Drohung zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung, die
diesen am Vermogen schadigt, und handelt dabei mit dem
Vorsatz, sich durch das Verhalten des Genotigten unrechtmalig
zu bereichern.

Die Tat ist nicht rechtswidrig, wenn die Anwendung der Gewalt
oder Drohung sozial ertraglich (nicht sittenwidrig) ist.
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Beispiele aus der Rechtsprechung:

OGH 11 Os 120/84 (31.10.1984):

Wer sein Anzeigerecht wegen eines erwiesenen Diebstahls bewusst
missbraucht, um dem Delinquenten eine Handlung abzunotigen
(hier: Schadenersatzleistungen fur nicht nachweisbare frithere
Diebstahle) verstolit gegen die guten Sitten.

OGH 10 Os 121/86 (16.9.1986):

Androhung einer Anzeige als Druckmittel zur Geltendmachung eines
tatsachlichen, nicht iberhdohten Schadenersatzanspruches ist
nicht sittenwidrig.

OGH 13 Os 34/87 (14.5.1987):

Drohung mit einer Anzeige kein sittlich erlaubtes Mittel, um sich ohne
Rechtsanspruch Geld zu verschaffen.

OGH 11 Os 56/96 (7.5.1996):

- Zwischen Notigungszweck und Notigungsmittel muss ein
sachlicher Zusammenhang bestehen.

- Wenn die Drohung und der verfolgte Zweck inhaltlich nicht
zusammenhangen, ist die Notigung rechtswidrig (hier: Androhung
von Anzeigen bei Gebietskrankenkasse und Finanzamt zur
Durchsetzung von Provisionsforderungen).
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- Diese Grundsatze werden auch fur andere Rechtsbehelfe als eine
Strafanzeige gelten (zivilrechtliche Klage und Privatanklage).

Fallkonstellationen:

- Gekundigter Urheber droht mit Klage auf Schadenersatz und
Unterlassung sowie mit Privatanklage, sofern nicht der
Dienstgeber vollstreckbaren Unterlassungsvergleich abschliel3t
und doppeltes angemessen Entgelt (§ 87 Abs 3 UrhG) bezahlt.

- Nicht strafbar, da Anspruch auf Unterlassung und Zahlung
berechtigt ist, und innerer Zusammenhang zwischen der
Drohung und der Urheberrechtsverletzung besteht, die durch
die Zivilklage und die Privatanklage geahndet werden soll.

- Urheber will unangemessen hohes Nutzungsentgelt erzwingen und weil},
dass seine Forderung grof3teils unberechtigt ist.

- Wohl strafbar, da kein Anspruch auf die geltend gemachte
Entgelthohe.

- Urheber will freiwillige Abfertigung fur die Beendigung des
Dienstvertrages erzwingen.

- Wohl strafbar, wenn kein innerer Zusammenhang zwischen den zu
sanktionierenden Urheberrechtsverletzungen und dem Zweck der
Drohung (Erlangung einer freiwillige Abfertigung) besteht.

- Das wird dann der Fall sein, wenn die Abfertigung kein
Nutzungsentgelt beinhaltet und daher mit der Urheberrechtsverletzung
nichts zu tun hat.
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Weitere strafrechtlich relevante Fallkonstellation:

Ein Dienstnehmer speichert ohne Zustimmung des Dienstgebers eine
von ihm geschaffene Datenbank, die Kundendaten enthalt, privat ab,
weil er sie nach Beendigung des Dienstvertrages weiterhin nutzen will
(zB bei neuem Dienstgeber oder fur selbstandige Tatigkeit).

- Unter Umstanden Strafbarkeit nach § 123 StGB:

- Tater kundschaftet ein Geschafts- oder Betriebsgeheimnis mit
dem Vorsatz aus, es zu verwerten, einem anderen zur Verwertung
zu Uberlassen oder der Offentlichkeit preiszugeben.

- Privatanklagedelikt.

- Strafbarkeit nach § 123 StGB wohl auch dann, wenn Tater Urheber
des Datenbankwerks ist, da Urheberrecht keinen Vorrang
gegenuber Schutz der betrieblichen Geheimnisse des Dienstgebers
hat. Allerdings noch keine OGH-Judikatur zu § 123 StGB, daher
viele ungeklarte Fragen.

In solchen Fallen oft auch wettbewerbsrechtliche Problematik:

-2 § 1 UWG:

- Unter Umstanden sittenwidrige Ausnutzung von Betriebs- oder
Geschaftsgeheimnissen (Ausbeutung im Sinne des § 1 UWG).

- Dienstnehmer haftet als Beitragstater, wenn er eine von ihm
geschaffene Datenbank zu seinem neuen Dienstgeber transferiert,
oder als unmittelbarer Tater, wenn er sich selbstandig machen will.
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- § 11 UWG (Verletzung von Geschafts- oder Betriebsgeheimnissen):

- Bediensteter eines Unternehmens teilt Geschafts- oder
Betriebsgeheimnisse, die ihm aufgrund des Dienstverhaltnisses
zuganglich geworden sind, wahrend der Geltungsdauer des
Dienstverhaltnisses unbefugt anderen zu Zwecken des Wettbewerbes
(Forderung eines anderen Unternehmens) mit. Privatanklagedelikt.

- § 11 UWG qilt zwar nur fur Handlungen wahrend des aufrechten
Dienstverhaltnisses, die Problematik wird aber oft erst nach
Beendigung des Dienstvertrages aktuell werden.

- Siehe in diesem Zusammenhang auch die Richtlinie (EU) 2016/943
uber den Schutz von Geschaftsgeheimnissen. Im Juni 2016 im
Amtsblatt veroffentlicht, binnen zwei Jahren umzusetzen.

Beispiel fur einen UWG-Fall - OGH 4 Ob 118/16f (22.11.2016):

Sachverhalt:

- Klagerin ist Personalvermittlerin im Bereich der Gastronomie.

- Im Februar 2014 wurde auf Initiative des damaligen Geschaftsfuhrers
und Mitgesellschafters der Klagerin (= Zweitbeklagter) und der
stellvertretenden Geschaftsfuhrerin der Klagerin (= Drittbeklagte) ein
Unternehmen mit dem Geschaftsgegenstand ,Personalbereitstellung
und Personalvermittiung” gegrundet (= Erstbeklagte). Dieses
Unternehmen wurde im selben Geschaftszweig wie die Klagerin tatig.
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Unmittelbar nach der Grundung der Erstbeklagten trat der

Zweitbeklagte aus dem Unternehmen der Klagerin aus, die
Drittbeklagte wurde entlassen. Kurz danach wurde die Erstbeklagte
mit dem Auftrag zur Personalbereitstellung fur das Catering der
Seefestspiele Morbisch betraut. Zuvor war die Klagerin dafur
zustandig gewesen.

Als sich der Wechsel des Auftrages abzeichnete, kiindigte die
Viertbeklagte (damals Mitarbeiterin bei der Klagerin) und
informierte mehrere andere Dienstnehmer der Klagerin daruber,
dass der ,Morbisch-Auftrag® an die Erstbeklagte ubergehen werde,
und dass auch weitere Auftraggeber der Klagerin zur Erstbeklagten
wechseln werden. Letzteres war aber unrichtig.

Daraufhin kundigten auch einige andere Dienstnehmer der Klagerin
und wechselten zur Erstbeklagten.

- Klage auf Unterlassung:

Der Erst-, Zweit- und Drittbeklagten soll verboten werden,
Geschaftsgeheimnisse der Klagerin, die der Zweit- und die
Drittbeklagte wahrend des aufrechten Dienstverhaltnisses erlangt
haben, zu verwerten, um Auftrage zu erlangen oder Dienstnehmer
der Klagerin abzuwerben.

Dem Viertbeklagten soll verboten werden, mit unwahren
Behauptungen Dienstnehmer der Klagerin fur die Erstbeklagte
abzuwerben.

Klage wird auf § 1 (sittenwidriges Verhalten) und § 11 UWG
(Verletzung von Geschafts- oder Betriebsgeheimnissen)
gestutzt.

- Klagsabweisung in erster Instanz.
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Berufungsurteil des OLG Wien:

- Verstol® gegen § 11 UWG?

Geheimhaltungspflicht des Zweit- und der Drittbeklagten endete gemal}
§ 11 UWG mit dem Ausscheiden aus dem Unternehmen der Klagerin.
Zum Zeitpunkt des Beginns ihrer Tatigkeit fur die Erstbeklagte galten
daher fur sie keine Geheimhaltungspflichten mehr.

- § 11 UWG unanwendbar.

- Verstol3 gegen § 1 UWG?

- Dass der Erstbeklagten der Markteintritt durch die Verwendung von
Geschaftsgeheimnissen der Klagerin ermoglicht oder erleichtert werden
sollte, ist nicht per se wettbewerbswidrig, da es dem Wettbewerb
wesensimmanent ist, dass ein neues Unternehmen um Kunden wirbt.

-  § 1 UWG ware daher nur dann anwendbar, wenn sich die Beklagten
Geschaftsgeheimnisse der Klagerin auf unredliche Weise verschafft
oder damit verwerfliche Ziele verfolgt hatten (zB allein die Absicht, die
Klagerin zu schadigen, ohne eigene Vorteile zu erzielen).

- Der Zweit- und die Drittbeklagte haben sich aber ihre Kenntnisse Uber
den Kunden- und Personalstock der Klagerin wahrend des aufrechten
Dienstverhaltnisses weder erschlichen noch durch Vertrauensbruch
verschafft (zB durch Entwenden, Abschreiben oder Kopieren von
Unterlagen).

- Es kam auch zu keinem Abwerben von Kunden, da die Seefestspiele
Morbisch von sich aus an die Erstbeklagte zu einem Zeitpunkt
herantraten, als der Zweit- und die Drittbeklagte bereits aus dem
Unternehmen der Klagerin ausgeschieden waren.
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- Der Zweit- und die Drittbeklagte haben daher keine unlautere
Handlung im Sinne des § 1 UWG gesetzt.

- Dem Viertbeklagten wurde von der Klagerin vorgeworfen, dass er
seine Versuche, andere Dienstnehmer der Klagerin zu einem
Wechsel zur Erstbeklagten zu bewegen, zu einem Zeitpunkt
unternahm, als sein Dienstverhaltnis noch aufrecht war, und dass
die Behauptungen, die er dabei aufstellte, falsch waren.

- Unterlassungsanspruch nach § 1 UWG scheitert gegenuber dem
Viertbeklagten aber daran, dass ihm die Unrichtigkeit seiner
Behauptungen nicht bewusst war.

- Da die Zweit- bis Viertbeklagten im Interesse der
Erstbeklagten nicht wettbewerbswidrig gehandelt haben,
war das Klagebegehren auch gegentuber der Erstbeklagten
unberechtigt.

- Klagsabweisung bestatigt.

- AuBerordentliche Revision der Klagerin wird vom OGH
mit kurzer Begriindung zurlickgewiesen.
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Danke fur lhre Aufmerksamkeit!

Dr. Armin Bammer
Rechtsanwalt

Lehrbeauftragter
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www.betm.at
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Arzte ohne Grenzen

Raum fur Notizen



-126 -



-127 -



-128 -



	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	gesamt2.pdf
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite




