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Vorwort

Vorwort

Geistiges Eigentum spiegelt Innovation, sichert Wettbewerbsvorteile, verkorpert
nicht selten einen wesentlichen Teil des Unternehmenswerts, erschliesst Ertragsquel-
len, kommt Konkurrenten in die Quere — und ist Gegenstand von rechtlichen Aus-
einandersetzungen. Fiir ein Unternehmen kann geistiges Eigentum sowohl Erfolgs-
als auch Risikofaktor sein. Daraus ergeben sich Herausforderungen: Sicherstellen
wirksamen rechtlichen Schutzes, zuverldssige Freedom-to-Operate-Analyse, profes-
sionelles, strategisch ausgerichtetes Intellectual Property Management, zielfithrendes
Vorgehen bei der Durchsetzung und bei der Abwehr von immaterialgiiterrechtlichen
Anspriichen.

Das vorliegende Handbuch deckt die wesentlichen Bereiche der IP-Praxis ab. Es ist
darauf ausgerichtet, wissenschaftlich fundiertes Know-how zu bieten. Dem Ziel ent-
spricht die Darstellungsform: Das Handbuch enthilt kommentierte Musterdokumente,
Checklisten und Management-Leitfdden aus dem ganzen Spektrum des Immaterial-
giiterrechts und des IP-Managements. Die Darstellung ist darauf angelegt, Praxis-
nutzen und wissenschaftliche Prézision zu verbinden.

Die Neuauflage bot Gelegenheit, das Handbuch auf den neusten Stand zu bringen
und zu erweitern. Neu sind auch der Datenschutz (§ 5) und das Kartellrecht (§ 6)
einbezogen. Ausfiihrlicher erfasst und in separaten Kapiteln dargestellt sind weiter die
Ergianzenden Schutzzertifikate (§ 12), die Patent-, die Marken- und die Designrecher-
che (§§ 12, 13 und 32), die Abmahnung bei Markenverletzungen (§ 29), die Open
Source- und die Creative Common-Lizenz (§§ 41 und 42), die vorsorglichen und
superprovisorischen Massnahmen (§ 49), die Unterlassungs- und Beseitigungsklagen
(8 50) sowie die Patentnichtigkeits- und die Markennichtigkeitsklage (§§ 51 und 52).

Die Beitrdge stammen aus der Feder von iiber 60 Expertinnen und Experten mit
reicher Praxiserfahrung. Die Herausgeber- und Autorenschaft ist breit abgestiitzt:
Vertreten sind renommierte Rechts- und Patentanwaltskanzleien, die Industrie,
schweizerische und européische Behorden sowie eine Reihe von Hochschulen. Wir
danken den Autorinnen und Autoren fiir ihre Bereitschaft, in ihren substanzreichen
Beitrdgen ihr Expertenwissen zugénglich zu machen und der Leserschaft des Hand-
buchs in praxisgerechter Form zur Verfiigung zu stellen. Frau MLaw Stephanie Giese
danken wir fiir die kompetente verlagsseitige Betreuung des Werks.

Conrad Weinmann Peter Miinch Jirg Herren
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8 16 Rechtlicher Schutz von Software-Entwicklungen

Checkliste

I. Urheberrechtlicher Schutz
A. Schutzgegenstand

“ Computerprogramme zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine unmittelbare Funk-
tionalitat aufweisen und nicht nur statisch konsumiert, sondern dynamisch ge-
braucht werden kénnen.

H Computerprogramme sind unabhangig von ihrer Form (d.h. insbesondere Entwiir-
fe, Sourcecodes und Objectcodes) als solche urheberrechtlich schiitzbar, sofern sie
die notige Individualitat aufweisen.

Ein Werk kann sowohl Charakteristika eines Computerprogramms als auch solche
eines Sprachwerks aufweisen (hybride Werke). Auf jedes der Elemente sind die
jeweils passenden Regeln anzuwenden.

B. Schutzvoraussetzungen

H Computerprogramme geniessen nur dann urheberrechtlichen Schutz, wenn sie die
allgemeinen Schutzvoraussetzungen des Urheberrechts erfiillen:
— Es muss sich um eine geistige Schopfung handeln, d.h. sie miissen durch
Menschen geschaffen worden sein.
— Zudem mussen sie individuellen Charakter aufweisen. Bei der Beurteilung der
Individualitat gilt der gleiche Massstab wie bei sonstigen Werken.

C. Schutzebenen

E Computerprogramme enthalten mehrere Ebenen, die urheberrechtlichen Schutz
geniessen konnen, soweit sie die Schwelle der Individualitat erreichen. Es sind
hauptsachlich folgende Werkebenen zu unterscheiden:

— Architektur bzw. Struktur eines Programms, einer Schnittstelle oder eines Datei-
formats;

— Implementierung (Umsetzung des einem Programm zugrundeliegenden Kon-
zepts auf Codierungsebene) und Parametrisierung (Vornahme von Einstellungen
innerhalb eines Programms);

— Benutzeroberflache eines Programmes.

D. Schutzumfang

E Der Umfang des urheberrechtlichen Schutzes entspricht grundséatzlich demjenigen
der Individualitat: Innerhalb eines Computerprogrammes, welches aus einer Vielzahl
von Programmzeilen besteht, ist jede Sequenz geschiitzt, welche die Grenze der
Individualitat erreicht.

Wolfgang Straub/Philipp Riifenacht 503



816  Teil III: Technische Innovation

E. Inhaber der Rechte

[l Wird ein Computerprogramm in einem Arbeitsverhaltnis in Erfiillung vertraglicher
Pflichten geschaffen, so sind die Arbeitnehmer zwar Urheber, aber der Arbeitgeber
ist zur Austibung der Urhebervermégensrechte berechtigt.

“ Bei der werkvertraglichen Entwicklung von Individualsoftware bleiben die Urheber-
rechte — sofern nichts anderes vereinbart wurde - in der Regel beim Unternehmer.
Folgende Umstande kdnnen aber in Zweifelsfallen Indizien fur einen Rechtsliberg-
ang auf den Besteller bilden:

— Vollstandige Finanzierung durch den Besteller;
— Exklusivitat der Programmnutzung;
— Mitlieferung von Sourcecode und Entwicklungsdokumentation;

— Beisteuerung von eigenem Know-how und Mitarbeit bei der Programment-
wicklung.

F. Urheberpersénlichkeitsrechte

E Auch an Computerprogrammen bestehen neben den vermoégensrechtlichen An-
sprichen Urheberpersonlichkeitsrechte:

— Anerkennung der Urheberschaft: Recht auf Erwahnung als Urheber

— Erstveréffentlichung: Veroffentlichen bedeutet, ein Werk einer grosseren Anzahl
Personen ausserhalb eines privaten Kreises zuganglich zu machen.

— Werkintegritat: Verbot von Entstellungen des Werks.

G. Urhebervermdgensrechte

m Das Urheberrecht gibt dem Urheber das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob,
wann und wie sein Werk verwendet wird.

Beim Ablauf eines Computerprogramms kommt es zu rechtlich relevanten Kopier-
vorgangen (Laden in den Arbeitsspeicher), weshalb — unter Vorbehalt des gesetzli-
chen Gebrauchsrechts — die Zustimmung des Rechtsinhabers dazu erforderlich ist.

Der Urheberrechtsinhaber hat ein umfassendes Recht, iber Programmaéanderungen
zu entscheiden. Aus dem Gebrauchsrecht der Erwerber kann sich jedoch ausnahms-
weise ein Recht ergeben, zum bestimmungsgemassen Gebrauch erforderliche
Modifikationen selbst vorzunehmen.

Anderungen erfordern in der Regel Sourcecode und Entwicklungsdokumentation
eines Programms. Diese sind vom Rechtsinhaber grundsatzlich nur dann heraus-
zugeben, wenn er dies vertraglich versprochen hat.

Der Urheber hat das ausschliessliche Recht, ein Computerprogramm zu vermieten.

Der Urheber hat das ausschliessliche Recht, das Werk via Internet wahrnehmbar zu
machen.

Ist der Hersteller eines Computerprogramms nicht bereit, die zur Herstellung inter-
operabler Software notwendigen Informationen bekanntzugeben, kann der recht-
massige Erwerber sie sich durch Reverse Engineering beschaffen.

504 Wolfgang Straub/Philipp Riifenacht
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H. Gebrauchs- und Weitergaberecht der Erwerber

Bei der Verausserung eines Werkexemplars werden keine Urheberrechte mit tiber-
tragen. Anders als die Lektlire eines Buches erfordert der Gebrauch von Software
jedoch temporare Kopiervorgénge, welche die Urheberrechte tangieren. Das URG
gibt dem Erwerber eines Computerprogramms daher ein besonderes Recht, dieses
zu gebrauchen oder weiter zu veraussern (Art. 12 Abs. 2 URG).

ﬂ Nach der herrschenden Meinung gilt das gesetzliche Gebrauchsrecht unabhangig
von der Art der Ubertragung auch fiir unechte Lizenzvertrage, d.h. solche mit
einmaligem Leistungsaustausch.

Das Gebrauchs- und Weiterverdusserungsrecht kniipft kumulativ an folgenden

Voraussetzungen an:

— Dem Erwerber wird vom Rechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung durch Dritte
eine Programmbkopie Ubertragen oder das Recht zur dauerhaften Speicherung
eingeraumt.

— Der Erwerber erhalt eine zeitlich unbeschréankte Nutzungsbefugnis ohne Kindi-
gungsmoglichkeit seitens des Rechtsinhabers.

— Es werden keine periodischen Nutzungsgebiihren vereinbart, sondern die Kopie
gegen Einmalentgelt (allenfalls auch Ratenzahlungen) oder gratis iberlassen.

m Wie weit der sachliche Umfang des gesetzlichen Gebrauchsrechts reicht, hangt von
den Umstanden ab. Gesetzlich zuldssig — aber vertraglich einschrankbar — ist jener
Gebrauch, fur welchen die Software zugeschnitten ist. Dieser ist anhand verschie-
dener Elemente zu bestimmen:

— Vertragsinhalt und Vertragsumstande (Zweck des Vertrages, Branchenusanzen);

— Charakteristika der Software selbst (typischer Verwendungszweck, technische
Schutzvorkehren etc.);

— Beschreibung der Software in Benutzerdokumentationen, Werbeunterlagen etc.

— Die in Art. 17 URV aufgezahlten Nutzungshandlungen diirften dabei generell
einen Mindestinhalt darstellen.

H Die gesetzlichen Gebrauchs- und Weiterverdausserungsrechte werden haufig durch
vertragliche Bestimmungen modifiziert oder eingeschrankt. In Analogie zum Recht
der EU ist davon auszugehen, dass die urheberrechtlichen Bestimmungen zum
Gebrauchsrecht einen zwingenden Kerngehalt haben, von dem vertraglich nicht
gliltig abgewichen werden kann.

E Bei netzwerkbasierten Nutzungsformen wie Cloud Services, Application Service
Providing, IT-Outsourcing etc. fallen die Person des Softwareerwerbers und dieje-
nige des wirtschaftlichen Nutzers auseinander. In solchen Konstellationen kénnen
die Rechte zum Kopieren, Vermieten und Wahrnehmbarmachen tangiert sein.

— Ob netzwerkbasierte Nutzungsformen eine spezielle Zustimmung des Rechts-
inhabers voraussetzen, ist primar anhand des Erwerbsvertrages zu priifen. Beim
Gebrauch darf die vereinbarte Anzahl gleichzeitiger Kopien nicht tberschritten
werden.

— Nach der hier vertretenen — aber nicht unbestrittenen — Auffassung fallen netz-
werkbasierte Nutzungsformen nicht unter das Vermietungsrecht, solange die
Endnutzer die Software nicht kopieren kénnen.

— Das Recht auf Wahrnehmbarmachen ist nur dann betroffen, wenn urheberrecht-
lich geschiitzte Elemente tbermittelt werden.
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ﬁ Kopierschutzmechanismen diirfen ausnahmsweise umgangen werden, wenn dies
zur Austibung des gesetzlichen Gebrauchsrechts unbedingt erforderlich ist.

I. Weiterverdusserung

ﬂ In Bezug auf den «Second Hand-Handel» mit Software ist zu differenzieren:

— Bei echten Lizenzen ist eine Zustimmung des Rechtsinhabers notwendig.

— Unechte Einfachlizenzen durfen aufgrund von Art. 12 Abs. 2 URG weiterveraus-
sert werden.

— In einer «Volumenlizenz» werden mehrere Einfachlizenzen zusammengefasst,
weshalb sie grundsatzlich weiterlibertragbar ist. Allfallige Aufspaltungsverbote
sind gegentiber dem Zweiterwerber unwirksam.

— Netzwerkbasierte Volumenlizenzen (z.B. Nutzung auf browserbasierten Syste-
men) konnen nach der wohl herrschenden Lehre nur dann weiter Gbertragen
werden, wenn der Erwerber selbst bereits Gber eine entsprechende Basislizenz
verfligt.

— Unternehmens- oder Organisationslizenzen, welche die Nutzung durch alle Mit-
arbeitenden eines bestimmten Unternehmens oder einer bestimmten Organisa-
tionseinheit regeln, kdnnen in der Regel nicht ohne Zustimmung des Rechts-
inhabers weiterlibertragen werden.

ﬁ Ubertragt der Ersterwerber Software trotz einer Verdusserungsbeschrankung wei-
ter, so hat der Rechtsinhaber zwar Anspriiche aus Vertragsverletzung gegen ihn,
kann aber dem Zweiterwerber die bestimmungsgemasse Nutzung nicht verbieten.
Fur deren Umfang bleiben die Umstande des urspriinglichen Vertrages mass-
gebend.

J. Vertragliche Nutzungseinschrdnkungen

ﬁ Die Nutzung eines Computerprogramms wird vertraglich mitunter an eine be-
stimmte Maschine gebunden (sogenannte CPU-Klauseln). Solche Bestimmungen
sind generell eng auszulegen und dirfen die bestimmungsgemasse Nutzung der
Software nicht faktisch verunmaoglichen.

Individuell bezeichnete «Named Users» kénnen nachtraglich geandert werden,
soweit der Nutzungsumfang dadurch nicht erweitert wird.
K. Sicherheitskopien und Backups

ﬁ Das Urheberrecht gibt dem Erwerber eines Computerprogramms das unabdingbare
Recht, eine Sicherungskopie davon herzustellen. Software wird oft automatisch von
Backups erfasst. Die dabei entstehenden Kopien — nicht aber eine selbstandige
Nutzung derselben - sind durch das gesetzliche Gebrauchsrecht gedeckt.

L. Gebrauchsrecht an Dokumentationen

ﬁ Auf Softwaredokumentationen sind grundsatzlich nicht die spezifischen Regeln
liber Computerprogramme, sondern nur die allgemeinen Bestimmungen des URG
Uber Sprachwerke anwendbar.

M. Schranken des Urheberrechts

Fur Computerprogramme sind als Schranken des Urheberrechts vor allem das
Gebrauchs- und Weiterverausserungsrecht des Erwerbers, das Recht auf Herstel-
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lung von Sicherungskopien und das Recht auf Dekompilierung von Schnittstellen
zur Schaffung interoperabler Programme von praktischer Relevanz.

w In zeitlicher Hinsicht sind Computerprogramme 50 Jahre (iber den Tod des Urhe-
bers bzw. der Urheber hinaus geschutzt.

ll. Schutz von Datenbanken

ﬁ Datenbanken sind in der Schweiz als Sammelwerke urheberrechtlich geschutzt,
wenn ihre Auswahl oder Anordnung individuellen Charakter hat. Dies ist nicht der
Fall, wenn sich ihre Struktur ohne weiteres aus ihrem Inhalt ergibt.

lll. Patentrechtlicher Schutz
A. Schutzvoraussetzungen

w Damit ein Patent eingetragen werden kann, missen folgende Voraussetzungen
gegeben sein (Art. 1 und 7 PatG; Art. 52-57 EPU):

— Es muss sich um eine Erfindung handeln, die das Gebiet der Technik betrifft.

— Diese muss gewerblich anwendbar sein.

— Die Erfindung muss neu sein, d.h. sie darf noch nirgendwo publiziert worden
sein.

— Fur eine durchschnittliche Fachperson auf dem betreffenden Gebiet darf die
Erfindung aufgrund des aktuellen Standes der Technik nicht naheliegend sein
(erfinderische Tatigkeit).

w Softwarebezogene Erfindungen gehdren gemass der schweizerischen und europai-
schen Eintragungspraxis nur dann zum Gebiet der Technik, wenn besondere Krite-
rien erflllt sind. Nach dem derzeitigen Stand der Rechtsprechung ist dies insbeson-
dere in folgenden Fallen anzunehmen:

— Die Erfindung betrifft die Steuerung der internen Funktionsweise des Computers
selbst oder seiner Schnittstellen (z.B. Art der Speicherverwaltung durch Betriebs-
systeme).

— Die Erfindung betrifft die Steuerung nachgelagerter technischer Komponenten
(z.B. Industrieanlagen, welche physikalische oder chemische Effekte erzielen).

— Die Erfindung betrifft die Verarbeitung technischer Daten (z.B. digitale Bilder
oder verschliisselte elektronische Nachrichten) und diese Verarbeitung betrifft
technische Aspekte der Daten (z.B. die Codierung, die technische Eignung zur
Weiterverarbeitung 0.A.).

Umfasst ein Patentanspruch nebst softwarebezogenen Merkmalen technische
Mittel (z.B. Prozessoren, Speicher, Schnittstellen, Sensoren usw.) ist gemass der
europaischen Eintragungspraxis die Technizitat gegeben. Bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit wird dann zwischen technischen und nicht-technischen
Merkmalen differenziert («COMVIK»-Ansatz). Das Eidgendssische Institut flir Geis-
tiges Eigentum (IGE) verfolgt bei der Prifung der Technizitdt von Schweizer
Patentanmeldungen einen ahnlichen Ansatz. Weil Neuheit und erfinderische Ta-
tigkeit nicht Gegenstand der amtlichen Prifung des IGE sind, wird die Technizitat
der Merkmale solcher «gemischter» Anspriiche oft erst im Streitfall (gerichtlich)
beurteilt.

Wolfgang Straub/Philipp Riifenacht 507



816  Teil III: Technische Innovation

B. Art des Patents

ﬁ Durch Patente kann ein Programm mit bestimmten Eigenschaften (Vorrichtungs-
patent/Erzeugnispatent), ein bestimmtes Herstellungsverfahren (Verfahrenspatent)
oder eine Methode fiir den Betrieb einer Vorrichtung geschutzt werden.

C. Rechte an der Erfindung

ﬁ Das Patentgesuch kann auch durch eine juristische Person (z.B. die Arbeitgeberfir-
ma) gestellt werden. Der bzw. die Erfinder haben jedoch Anspruch auf Nennung in
der Patenschrift (Art. 4" PVU).

D. Schutzumfang

Der Inhaber kann anderen die kommerzielle Ausfiihrung des Patents («Nach-
machen») und das «Nachahmen» verbieten, d.h. die Ausflihrung mit nicht substan-
ziellen Abweichungen («aquivalente Patentverletzung»).

IV. Designrechtlicher Schutz
A. Schutzgegenstand

ﬁ Durch das Designrecht kénnen grafische Benutzeroberflachen geschiitzt werden,
indem konkrete Bildschirmgestaltungen bzw. Elemente davon als Design angemel-
det werden. Die betreffende Gestaltung muss Eigenart aufweisen (d.h. einen Ge-
staltungsspielraum nutzen) und neu sein.

B. Schutzumfang

ﬁ Mit dem Designrecht kann der Inhaber analog zum Patentrecht nur die gewerbliche
Nutzung, nicht aber den Privatgebrauch verbieten (Art. 9 DesG).

W Es gibt keine spezifischen Gesetzesbestimmungen zur Erschopfung der Rechte an
Computerprogrammen mit designrechtlich geschiitzten Elementen. Nach der hier
vertretenen Auffassung ist aber davon auszugehen, dass diese in analoger Weise
zum Urheberrecht gebraucht werden durfen.

V. Topografierechtlicher Schutz

m Seit 1993 kennt die Schweiz ein spezielles Gesetz zum Schutz dreidimensionaler
Strukturen von Halbleitererzeugnissen (Hardwarechips). Dieses hat bisher jedoch
keine praktische Bedeutung erlangt.

VI. Lauterkeitsrechtlicher Schutz
A. Grundsétzliches

ﬁ Der lauterkeitsrechtliche Softwareschutz wurde in der Schweiz urspriinglich mit den
lange fehlenden urheberrechtlichen und patentrechtlichen Schutzmdglichkeiten be-
grindet. Die Zielrichtung des Lauterkeitsrechts und des Immaterialglterrechts sind
indessen unterschiedlich.
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B. Generalklausel

Unzulassig ist nach der «Generalklausel» (Art. 2 UWG) jedes
— taduschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben
verstossende Verhalten,

— welches das Verhaltnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und
Abnehmern beeinflusst.

C. Ubernahme eines marktreifen Ergebnisses

m Art. 5 lit. ¢ UWG verbietet das gewerbliche Ubernehmen und Verwerten marktreifer
Arbeitsergebnisse ohne angemessenen eigenen Aufwand durch technische Repro-
duktionsverfahren.

D. Anvertraute Unterlagen

ﬁ Wer Einblick in fremde Arbeitsergebnisse (z.B. Sourcecodes, Entwicklungsdoku-
mentationen und Plane) erhalten hat — sei es, dass sie ihm anvertraut wurden oder
dass er sie unberechtigterweise erfahren hat — darf diese Unterlagen nicht gegen
den Willen des Berechtigten verwerten (Art. 5 lit. a und b UWG).
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triage fiir agil gefiihrte Projekte, Jusletter vom 21. Dezember 2015; pEers., Cloud Vertrige —
Regelungsbedarf und Vorgehensweise, AJP 2014, 905 ff.; pErs., Softwareschutz: Urheberrecht,
Patentrecht, Open Source, Ziirich 2011 (zit. Softwareschutz); pErs., Schutzliicken, Wirkungen
und Nebenwirkungen — Legal Monitoring im Urheberrecht, sic! 2006, 797 ff. (zit. Legal Monito-
ring); DERs., Informatikrecht: Einfiihrung in Softwareschutz, Projektvertrdge und Haftung,
Ziirich/Bern 2004 (zit. Informatikrecht); pErs., L'ingénierie inverse et la propriété intellectuelle,
ZSR 2003 1, 1 ff.; DERs., Software im System des Immaterialgiiterrechts, Jusletter vom 15. April
2003; pERS., Individualitit als Schliisselkriterium des Urheberrechts, GRUR Int. 2001, 1 ff.; DERS.,
Der Sourcecode von Computerprogrammen im schweizerischen Recht und der EU-Richtlinie
iiber den Rechtsschutz von Computerprogrammen, UFITA 2001, 807 ff.; Stutz ROBERT MIRKO/
BEUTLER STEPHAN/KUNZI MURIEL, Designgesetz (DesG), Handkommentar, Bern 2006 (zit. SHK-
BEARBEITER/IN); THOMANN FELIx H., Softwareschutz durch das Urheberrecht, in: Thomann
Felix H./Rauber Georg (Hrsg.), Softwareschutz, Bern 1998, 1ff. (zit. Softwareschutz); DERS.,
Die Eurovertréglichkeit der Softwareschutz-Regelung geméss dem revidierten URG, AJP 1993,
563 ff.; THoMANN FELIX H./RAUBER GEORG (Hrsg.), Softwareschutz, Bern 1998; THOUVENIN
Frorent, Computerimplementierte Erfindungen: Status quo im Européischen Patentrecht, sic!
2010, 808 ff.; THOUVENIN FLORENT/BERGER MaTtHIS, Wettbewerbsrecht (UWG), in: Weblaw
(Hrsg.), Informatikrecht fiir die Praxis (Loseblatt), Ziirich 2001, Kap. 6; Tissor NATHALIE, Bases
de données et droit d’auteur, in: Ragueneau Alan (Hrsg.), Internet 2003: travaux des journées
d’étude organisées a I'Université de Lausanne les 21 mai et 26 novembre 2003, Lausanne 2004,
185 ff. (zit. droit d’auteur); piEs., La protection de la topographie des circuits intégrés, RIN 1994,
9 ff.; TRoLLER KAMEN, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2. Aufl., Basel/Frankfurt
a.M. 1996; VALLONE VERA, Patentierung von computerimplementierten Simulationen, sic! 2019,
659 ff.; DE WACHTER JOREN, Software Written By Software — Is Copyright Still the Appropriate
Tool to Protect IT?, CRi 2010, 12 ff.; WEBER RoLF H., Datenbankrecht — Regelungsbedarf in der
Schweiz?, in: Weber Rolf H./Hilty Reto M. (Hrsg.) Daten und Datenbanken: Rechtsfragen zu
Schutz und Nutzung, Ziirich 1999, 59 ff.; WEBER RoLF H./CHROBAK LENNART, Kommentar zu
Art. 5 lit. ¢ UWG, in: Heizmann Reto/Loacker Leander D. (Hrsg.), UWG, Bundesgesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb, Kommentar, Ziirich 2018; WEIBEL BEaT, Computerimplementierte
Erfindungen: eine neue Entscheidung des EPA (T 0258/03), sic! 2005, 514 ff.; WELCH ANDREAS/
MULLER CHRisTOPH, Patente — Quo vadis? — Eine Erwiderung, sic! 2002, 290 ff.; voN WERDT
Nicoras, Kopierschutz fiir Computerchips, in: Thomann Felix H./Rauber Georg (Hrsg.), Soft-
wareschutz, Bern 1998, 187 ff. (zit. Kopierschutz fiir Computerchips); DERs., Ausgewéhlte Pro-
bleme zum Topographienschutz von mikro-elektronischen Halbleitererzeugnissen: der Schutz-
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gegenstand und die Schutzvoraussetzungen, Diss. Ziirich 1991 (zit. Diss.); bDE WERRA JACQUES/
GiLLIERON PHiLIPPE (Hrsg.), Commentaire Romand Propriété intellectuelle, Basel 2013 (zit. CR
PI-BEARBEITER/IN); WIDMER URsuLA, Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen,
ZSR 1993 1, 247 ff.; Zecn HERBERT, Technizitit im Patentrecht — Eine intra- und interdisziplindre
Analyse des Technikbegriffs, in: Metzger Axel (Hrsg.), Methodenfragen des Patentrechts, Theo
Bodewig zum 70. Geburtstag, Tiibingen 2018, 137 ff.

Materialien: Botschaft iiber das Bundesgesetz iiber das Urheberrecht und verwandte Schutz-
rechte (Urheberrechtsgesetz, URG) vom 19. Juni 1989 (BBI 1989 111 477) (zit. Botschaft URG);
Botschaft iiber das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 18. Mai 1983
(BBI 1983 II 1009) (zit. Botschaft UWG); Eidgendssisches Institut fiir Geistiges Eigentum,
Richtlinien fiir die Sachpriifung der nationalen Patentanmeldungen vom 1.1.2019 (zit. Richtlinien
Sachpriifung); Europiéisches Patentamt, Richtlinien fiir die Priifung im Européischen Patentamt,
Ausgabe 2019 <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines_de.html> (18.2.2020) (zit.
Richtlinien EPA).

Vorbemerkungen

Aus historischen Griinden wurde der Schutz von Software zunédchst im Urheberrecht
angesiedelt (s. dazu CHErpPILLOD, UFITA 1994, 141 ff.; BERGER, Schutz von Software,
30 ff.; THoMANN, Softwareschutz, 2 ff.; StrauUB, Jusletter 15.4.2003, Rz. 4 ff.; HiLty,
Urheberrecht, Rz.114f.). Mit der Einordnung von Computerprogrammen in das
bestehende Urheberrechtssystem konnte am schnellsten international ein wirksamer
Softwareschutz erreicht werden (s. Art. 10 Ziff. 1 TRIPS und Art. 4 WCT). Allerdings
bestehen zahlreiche Unterschiede zwischen Software und literarischen Werken, so
dass die auf Schriftsteller zugeschnittenen Regeln des Urheberrechts oftmals nicht
richtig passten. Inzwischen wurden daher zahlreiche Sonderbestimmungen fiir Com-
puterprogramme erlassen, sodass sich die Ausgestaltung ihres Schutzes immer mehr
von demjenigen sonstiger Sprachwerke entfernt hat. Art. 2 Abs. 3 URG kann daher
auch als Fiktion verstanden werden, wonach Computerprogramme als Werke der
Literatur und Kunst gelten, obwohl sie eigentlich etwas Eigenstdndiges sind.

In der Praxis wurde der urheberrechtliche Schutz schon bald als unzureichend emp-
funden. Daher begann ab den 1990er-Jahren eine weltweite Offnung des Patentrechts
fiir softwarebezogene Erfindungen. Zudem werden die immaterialgiiterrechtlichen
Bestimmungen durch das Lauterkeitsrecht ergidnzt. Hingegen ist der spezifische
Schutz der Topografie von Hardwarechips zumindest in der Schweiz weitgehend toter
Buchstabe geblieben. In der Praxis kann im Hinblick auf Pirateriefille auch die
erginzende Verwendung von Marken (z.B. in der Benutzeroberfliche eines Compu-
terprogramms) sinnvoll sein.

Die Bestimmungen des geltenden schweizerischen Urheberrechtsgesetzes von 1992 sind
unter dem Einfluss der EU-Richtlinie iiber den Schutz von Computerprogrammen von
1991 (RL 91/250/EWG des Rates vom 14.5.1991 iiber den Rechtsschutz von Computer-
programmen, teilweise modifiziert durch RL 2009/24/EG vom 23.4.2009 iiber den
Rechtsschutz von Computerprogrammen; diese werden nachfolgend als Software-
schutz-RL bezeichnet) entstanden. Da die Schweiz nicht EU-Mitglied ist, hat die
Softwareschutz-RL zwar keine direkte Geltung fiir sie. Weil der schweizerische Gesetz-
geber jedoch ausdriicklich eine Harmonisierung mit dem EU-Recht angestrebt hat, ist
die Softwareschutz-RL bei der Auslegung des URG mit zu beriicksichtigen (s. zum
Verhiltnis zwischen der Softwareschutz-RL und dem schweizerischen Urheberrecht
auch THomANN, AJP 1993, 563 ff.; DERs., Softwareschutz, 4 ff.; RauBer, Computersoft-
ware, 123).
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I. Urheberrechtlicher Schutz
A. Schutzgegenstand

Computerprogramme zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine unmittelbare Funk-
tionalitat aufweisen und nicht nur statisch konsumiert, sondern dynamisch ge-
braucht werden kénnen.

Es ist grundsitzlich zwischen durch einen Computer ausfiihrbarer Software und
statischen Informationen zu unterscheiden (s. STRAUB, Softwareschutz, Rz. 46 f.; BER-
GER, Schutz von Software, 45; HiLty, Urheberrecht, Rz. 338 ff.). Programmbeschrei-
bungen in Texten oder Flowcharts sind als Sprachwerke schiitzbar. Sobald solche
Informationen zu einem integrierten Bestandteil von eigentlichen Computerprogram-
men werden (z.B. Speicherung in einer ausfithrbaren Datei), sind deren spezifische
Schutzvorschriften auch auf sie anwendbar. Nach der hier vertretenen Auffassung
kann sich der Schutz tiberlagern: Wihrenddem etwa ein individueller Text als solcher
70 Jahre tiber den Tod des Urhebers hinaus geschiitzt bleibt, ist seine Implementie-
rung in einem Computerprogramm nur 50 Jahre lang geschiitzt.

Ein urheberrechtlicher Schutz von Hardware kommt nicht in Frage, weil das Urhe-
berrecht explizit auf Werke der Literatur und Kunst und auf Computerprogramme
beschriankt ist (Art. 1 URG). Hingegen sind die fiir den Betrieb der Hardware
notwendigen Softwarekomponenten (Betriebssysteme, Firmware, Treiber etc.) urhe-
berrechtlich schutzfihig.

Computerprogramme sind unabhangig von ihrer Form (d.h. insbesondere Entwiir-
fe, Sourcecodes und Objectcodes) als solche urheberrechtlich schiitzbar, sofern sie
die notige Individualitat aufweisen.

Als Computerprogramme schiitzbar sind auch Makros (speicherbare Befehlsfolgen
fir ein bestimmtes Programm), Hilfssoftware (z.B. Runtime Tools), Programmmodu-
le, Unterprogramme und Programmbibliotheken (Sammlungen einzelner Programm-
funktionen, die in ein Programm eingebunden werden konnen), nicht aber statische
elektronische Dokumente, welche keine eigene Funktionalitit enthalten (s. dazu auch
KGer SG, 17.7.2007, ZZ..2006.36, E. 3a/cc/aaa und 3b/cc).

Software im weiteren Sinn umfasst iiber den eigentlichen Programmcode hinaus
zusitzliche Dokumente (z.B. Konzepte, Pflichtenhefte, Dokumentationen, Schnitt-
stellendefinitionen, Formatdefinitionen). Diese sind als Sprachwerke urheberrechtlich
schiitzbar, auch wenn sie keine «schriftstellerischen» Qualitdten haben (Art. 2 Abs. 2
lit. d URG; s. dazu auch BezGer Horgen, 4.2.1988, SJZ 1988, 365 ff.). Die speziellen
Bestimmungen tiber den Schutz von Computerprogrammen gelten nach der hier
vertretenen Auffassung jedoch nicht fiir sie. Die h.L. will demgegeniiber Entwick-
lungsdokumentationen generell den Bestimmungen iiber den Schutz von Computer-
programmen unterstellen (s. NEFF/ARN, 123 f.; SEMADENI, 82; THOUVENIN/BERGER,
Kap. 6/3.2; BERGER, Schutz von Software, 28; Hepp/MULLER/HERRMANN, Rz. 1558;
THOMANN, Softwareschutz, 12).

Gemiss der Botschaft zum URG (s. Botschaft URG, 522) fallen unter den Begriff des
Computerprogramms auch Aufgabenbeschreibungen, d.h. Spezifikationen (s. dazu
auch RAuUBER, Computersoftware, 127 ff., welcher auf den Konkretisierungsgrad

Wolfgang Straub/Philipp Riifenacht



Rechtlicher Schutz von Software-Entwicklungen

abstellen will). Nach der hier vertretenen Auffassung sind diese jedoch eher als
Sprachwerke schiitzbar, da die spezifischen Regeln fiir Computerprogramme nur
Sinn machen, wo eine direkte Umsetzung durch Computer moglich ist. Das ist bei
Spezifikationen grundsétzlich nicht der Fall. Allerdings wurde mit dem Aufkommen
neuer Softwareentwicklungsmodelle wie «Model-Driven Software Development» die
Abgrenzung zwischen Programmbeschreibungen, Modellen und ausfithrbaren Pro-
grammcodes teilweise relativiert.

Ein Werk kann sowohl Charakteristika eines Computerprogramms als auch solche
eines Sprachwerks aufweisen (hybride Werke). Auf jedes der Elemente sind die
jeweils passenden Regeln anzuwenden.

Die Grenzen zwischen Computerprogrammen und sonstigen Werken verlaufen z.B. im
Bereich von Multimedia-Produkten, Computerspielen und Online-Handbiichern flies-
send (siehe zum Schutz solcher Produkte NErr/ARN, 177 ff. und 186 ff.; STrRAUB, Software-
schutz, 798 Rz. 48; HEpP/MULLER/HERRMANN, Rz. 1581 ff.). Grundsitzlich sind auf jedes
Element die jeweils passenden Regeln anzuwenden. Fiir die einzelnen Werkaspekte
konnen dementsprechend auch unterschiedliche Schrankenbestimmungen gelten. In
solchen Fillen ist letztlich im Rahmen der Auslegung eine Interessenabwigung vor-
zunehmen, in welcher softwarebezogene und sonstige Werkaspekte gewichtet werden.

B. Schutzvoraussetzungen

Computerprogramme geniessen nur dann urheberrechtlichen Schutz, wenn sie die

allgemeinen Schutzvoraussetzungen des Urheberrechts erfiillen:

— Es muss sich um eine geistige Schopfung handeln, d.h. sie miissen durch
Menschen geschaffen worden sein.

— Zudem miussen sie individuellen Charakter aufweisen. Bei der Beurteilung der
Individualitat gilt der gleiche Massstab wie bei sonstigen Werken.

Die Anforderungen des Urheberrechts an die Individualitiit sind bei Computerpro-
grammen gleich wie bei sonstigen Werken (s. dazu auch KassGer ZH, 30.3.1999, ZR
2000, 238 ff.; WIDMER, ZSR 1993 I, 250; CaLaME, Softwareschutz, 331; RauBer, Compu-
tersoftware, 124).

Bei technischen Werken ist der Gestaltungsspielraum mitunter durch den Zweck einge-
schriankt. Nach der Bundesgerichtspraxis und der wohl h.L. sind an den Grad der
Individualitdt geringere Anforderungen zu stellen, wo der Gestaltungsspielraum klein
ist (s. BGE 143 111 373 E. 2; 136 I11 225 E. 4.2; 134 111 166 E. 2.1; 130 III 168 E. 4.4; 130
II1 714 E. 2.1; BGer 19.3.2014, 4A_482/2013, E. 3.2.2; BGE 125 II1 328 E. 4b; 113 IT 190
E. I2a; OGer ZH, 24.1.2013, LK100006, sic! 2013, 697 ff. E. 5.1; KGer SG, 17.7.2007,
7.7.6006.36, E. 3a/cc/aaa; NEFF/ARN, 71; BARRELET/EGLOFF, Art.2 URG N 8; TROLLER,
256; THOUVENIN/BERGER, Kap. 6/3.4/3; BERGER, Schutz von Software, 39 f.; THOMANN,
Softwareschutz, 13 ff.; wohl a.M. hingegen DEsSEMONTET, Droit d’auteur, 129 ff.; HiLty,
sic! 2013, 706). Nachdem das Bundesgericht sich inzwischen zur Theorie der statistischen
Einmaligkeit bekennt, erscheint ein Bezug auf die der von ELSTER in einem anderen
Kontext entwickelten Rechtsfigur der «kleinen Miinze» nach der hier vertretenen
Auffassung allerdings nicht als sinnvoll (s. demgegeniiber jedoch OGer ZH, 11.10.2010,
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LL090002/U, sic! 2011, 230ff. [E. III/5a]). Dréingt sich eine bestimmte Losung aus
technischen Griinden auf, darf sie nicht durch das Urheberrecht monopolisiert werden,
da ein Bediirfnis der Offentlichkeit besteht, diese ebenfalls nutzen zu konnen.

Urheberrechtlich schiitzbar sind nur geistige Schopfungen, d.h. menschengemachte
Werke. Auch durch Programmierwerkzeuge bzw. Programmgeneratoren erzeugter
Programmcode beruht direkt oder indirekt auf menschlichen Entscheidungen (s. dazu
auch RAUBER, Computersoftware, 131 f.; NErr/ARN, 158 f. und 184 ff.; STRAUB, Software-
schutz, Rz. 65 ff.; CR PI-DEssEMONTET, Art. 2 URG N 63; sowie die rechtsvergleichende
Analyse von DE WACHTER, Cri 2010, 15 ff.). In Bezug auf den urheberrechtlichen Schutz
ist zu differenzieren: Der Hersteller des Tools kann fiir den damit generierten Pro-
grammcode nur insoweit urheberrechtlichen Schutz beanspruchen, als dessen Gestal-
tung durch das Werkzeug — und damit indirekt durch ihn selbst — bestimmt ist.

Computerprogramme konnen iiber ihre grafische Oberfléiche oft fast unendlich viele
verschiedene Bildschirminhalte erzeugen. Sowohl die einzelnen Screens als auch die
Darstellungsstruktur (look and feel) geniessen urheberrechtlichen Schutz, soweit sie
individuell sind.

Ahnliche Fragen wie bei Programmierwerkzeugen stellen sich auch in Bezug auf
Dateien, welche mit Computerprogrammen erzeugt wurden. Dateiformate konnen
selbst urheberrechtlichen Schutz geniessen (s. dazu THomANN, Softwareschutz, 18;
STrAUB, Softwareschutz, Rz. 71 f.). Mit Anwenderprogrammen erzeugte Dateien ent-
halten mitunter urheberrechtlich geschiitzte Formatinformationen (z.B. Formatie-
rungscodes). Nach der hier vertretenen Auffassung ist jedoch davon auszugehen,
dass der Rechtsinhaber mit der Verdusserung des Programms auch seine Rechte an
den beim bestimmungsgemissen Gebrauch entstehenden Dateien erschopft oder
zumindest eine entsprechende implied license eingerdumt hat.

C. Schutzebenen

Computerprogramme enthalten mehrere Ebenen, die urheberrechtlichen Schutz

geniessen konnen, soweit sie die Schwelle der Individualitat erreichen. Es sind

hauptsachlich folgende Werkebenen zu unterscheiden:

— Architektur bzw. Struktur eines Programmes, einer Schnittstelle oder eines Datei-
formats;

— Implementierung (Umsetzung des einem Programm zugrundeliegenden Kon-
zepts auf Codierungsebene) und Parametrisierung (Vornahme von Einstellungen
innerhalb eines Programms);

— Benutzeroberflache eines Programms.

Ob ein Computerprogramm die Urheberrechte eines anderen verletzt, ist anhand
aller Ebenen zu beurteilen (s. dazu auch KGer ZG, 30.8.1988, SMI 1989, 58 ff. —
«Auto-CAD/A-CAD»). Die Beriicksichtigung sdmtlicher Schutzebenen macht die
Beurteilung der Schutzfihigkeit von Computerprogrammen anspruchsvoll (s. zum
Schutz der Codierungsebene OGer ZH, 23.3.2006, LK 060002/Z02, sic! 2006, 851 ff.;
zum Schutz von Schnittstellen NErr/ARN, 146 f.; zum Schutz grafischer Benutzerober-
flichen THOMANN, Softwareschutz, 18; NEerr/ArN, 147 ff. und 178 ff.; KGer BL,
3.4.1990, SMI 1990, 441 f.). Siehe auf europédischer Ebene auch das Urteil des EuGH
vom 22.12.2010 in der Rechtssache C-393/09 (EuGH, 22.12.201, C-393/09, Bezpe¢-
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nostni softwarovd asociace — Svaz softwarové ochrany vs. Ministerstvo kultury),
wonach eine grafische Benutzeroberfliche nicht den spezifischen urheberrechtlichen
Schutz fiir Computerprogramme der Softwareschutz-Richtlinie geniesst, aber dennoch
als urheberrechtliches Werk geschiitzt sein kann.

Grundsétzlich keinen urheberrechtlichen Schutz geniessen die Funktionen, welche ein
Programm bietet (z.B. Kursiv- und Fettdruck bei einem Textverarbeitungspro-
gramm), weil diese sozusagen die Aufgabenstellung darstellen, an welcher die Indivi-
dualitdt gemessen wird (s. dazu auch KGer SG, 24.5.2005, DZ.2002.3, E. 11I/4c).

Auf jeder Ebene muss zwischen freien Ideen und schutzfihigem Ausdruck der Ideen
unterschieden werden (s. dazu generell CHERPILLOD, SMI 1993, 52f.; s. in diesem
Zusammenhang auch Art. 9 TRIPS, wonach Ideen, Verfahren oder mathematische
Konzepte nicht urheberrechtlich geschiitzt werden konnen; s. zum patenrechtlichen
Schutz jedoch hinten Rz.33.1ff.). Auf der Strukturebene ist diese Abgrenzung
besonders anspruchsvoll (s. dazu auch OGer ZH, 24.1.2013, LK100006, sic! 2013,
697 ff. E. 9.4.3).

D. Schutzumfang

Der Umfang des urheberrechtlichen Schutzes entspricht grundsatzlich demjenigen
der Individualitat: Innerhalb eines Computerprogramms, welches aus einer Vielzahl
von Programmazeilen besteht, ist jede Sequenz geschiitzt, welche die Grenze der
Individualitat erreicht.

Bei Verdacht auf Urheberrechtsverletzungen werden mitunter quantitative Ana-
lysen angestellt. Diese erlauben keine direkten Aussagen iiber die Individualitit
(HrLTy, sic! 2013, 706; s. demgegeniiber jedoch THOMANN, Softwareschutz, 51). Wenn
eine grosse Anzahl von Programmzeilen iibereinstimmt, ist die Wahrscheinlichkeit
einer Verletzung allerdings hoch (s. dazu etwa OGer ZH, 24.1.2013, LK100006, sic!
2013, 697 ff. E. 5, 5.2 und 8.2; KGer AG, 31.7.1990, SMI 1991, 84 ff. — «Swissbase»/
«Bliss»; OGer ZH, 11.10.2010, LL090002/U, sic! 2011, 230 ff.). Auch die Verwen-
dung gleicher Bibliotheken, Entwicklungswerkzeuge etc. stellt — sofern nicht tech-
nisch naheliegend — ein Indiz gegen die Unabhéngigkeit der Entwicklung dar (s. dazu
KGer SG, 24.5.2005, DZ.2002.3, E. 111/7c).

In Urheberrechtskonflikten ist oft entscheidend, welches Werk als erstes geschaffen
wurde. Wenn Software in den USA verwertet werden soll, empfiehlt sich eine
Hinterlegung beim US Copyright Office. In Frankreich kann ein Werk beim Institut
national de la propriété industrielle eingereicht werden. Das schweizerische Institut
fiir geistiges Eigentum bietet keine entsprechende Moglichkeit an. Man kann sich
allenfalls durch die Hinterlegung bei einem Notar oder Escrowagenten behelfen
(s. zum Escrow im Einzelnen MEYER, 65 ff.; STRAUB, Informatikrecht, 84 ff.; BLICKENS-
TORFER, 211 ff.; EiseNnnuT, 55f.; GELLIS, sic! 2005, 447 ff.; HEPP/MULLER/HERRMANN,
Rz. 1681 ff.). Die einfachste Alternative besteht darin, sich selbst eine versiegelte
Kopie mit eingeschriebener Post zuzusenden und bis zu einem allfélligen Gerichts-
verfahren ungeoffnet aufzubewahren.
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E. Inhaber der Rechte

Wird ein Computerprogramm in einem Arbeitsverhaltnis in Erflllung vertraglicher
Pflichten geschaffen, so sind die Arbeitnehmer zwar Urheber, aber der Arbeitgeber
ist zur Auslibung der Urhebervermdgensrechte berechtigt.

Die Urheberrechte an Software entstehen — wie sonstige Urheberrechte — stets in der
Person der Autorinnen und Autoren und koénnen nur derivativ iibertragen werden.
Computerprogramme werden meistens von Teams fiir einen bestimmten Arbeit-
geber entwickelt. Das fiihrt grundsétzlich zu einer Rechtsgemeinschaft aller an der
Entwicklung Beteiligten, welche iiber ihre Rechte nur gemeinsam verfiigen kénnen
(s. dazu eingehend FROHLICH-BLEULER, AJP 2016, 947 ff.). Wird ein Computerpro-
gramm in einem Arbeitsverhéltnis in Erfiillung vertraglicher Pflichten geschaffen, so
sind die Arbeitnehmer zwar Urheber, aber der Arbeitgeber ist allein zur Ausiibung
der Urheberrechte berechtigt. Es empfiehlt sich jedoch, im Arbeitsvertrag Umfang
und Modalititen der Ubertragung von Immaterialgiiterrechten niher zu regeln
(s. dazu generell § 11 Patente: Der Schutz von technischen Innovationen, § 33
Arbeitnehmer-Design, § 40 Urheberrechtlich geschiitzte Werke von Arbeitnehmen-
den und ihre Ubertragung auf den Arbeitgeber sowie in Bezug auf Computerpro-
gramme STRAUB, Softwareschutz, 275).

Bei der werkvertraglichen Entwicklung von Individualsoftware bleiben die Urheber-
rechte — sofern nichts anderes vereinbart wurde — in der Regel beim Unternehmer.
Folgende Umstande konnen aber in Zweifelsfallen Indizien fiir einen Rechtstiber-
gang auf den Besteller bilden:

— Vollstandige Finanzierung durch den Besteller;

— Exklusivitat der Programmnutzung;

— Mitlieferung von Sourcecode und Entwicklungsdokumentation;

— Beisteuerung von eigenem Know-how und Mitarbeit bei der Programmentwick-
lung.

Art. 17 URG bezieht sich nur auf Arbeitsvertrage. Mitunter ist bei Software, welche
im Rahmen eines Werk- oder Auftragsverhiiltnisses individuell entwickelt wurde, im
Nachhinein strittig, ob der Besteller Urheberrechte oder eine blosse Gebrauchslizenz
erhielt. Grundsitzlich gehen nur diejenigen Rechte auf den Besteller tiber, welche sich
aus dem betreffenden Projektvertrag ergeben (s. dazu auch FROHLICH-BLEULER, AJP
2016, 937 f.; Lutz, GRUR Int. 1993, 657 f.; THOMANN, Softwareschutz, 24; NEFF/ARN,
285; STRAUB, Softwareschutz, Rz. 96 ff.). In Entwicklungsvertriagen (s. zu Forschungs-
und Entwicklungsvertrigen Scuweizer/FescH,§ 11) wird mitunter eine Verdoppelung
der entstehenden Immaterialgiiterrechte vorgesehen, so dass beide Parteien frei sein
sollen, dariiber zu verfiigen. Nach der hier vertretenen Auffassung stehen solche
Regelungen aber im Widerspruch zur Konzeption der Immaterialgiiterrechte als
absolute Rechte (s. dazu auch FROHLICH-BLEULER, AJP 2016, 949 f.). Hingegen ist
gegebenenfalls im Rahmen der Vertragsauslegung zu priifen, ob sich die Parteien
durch eine solche Regelung im Ergebnis z.B. gegenseitige (unterlizenzierbare) Lizen-
zen an den von ihnen entwickelten Teilen einrdumen wollten (cross-licensing).
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Alleine die Ubertragung des Eigentums an Werkexemplaren in Objekt- oder Source-
codeform fiihrt nicht zu einem Ubergang von Urheberrechten (Art. 16 Abs. 3 URG;
s. dazu RAUBER, Computersoftware, 198f.). In Zweifelsfillen sind aber eine vor-
behaltlose Herausgabe von Sourcecode und Entwicklungsdokumentation Indizien
fiir eine umfassende Ubertragung der Urheberrechte oder zumindest fiir die Ein-
rdumung eines Anderungsrechts (s. dazu auch hinten Rz. 13.1).

F. Urheberpersonlichkeitsrechte

Auch an Computerprogrammen bestehen neben den vermdgensrechtlichen An-
sprichen Urheberpersonlichkeitsrechte:

— Anerkennung der Urheberschaft: Recht auf Erwahnung als Urheber

— Erstveroffentlichung: Veroffentlichen bedeutet, ein Werk einer grosseren Anzahl
Personen ausserhalb eines privaten Kreises zuganglich zu machen.

— Werkintegritat: Verbot von Entstellungen des Werks.

Ob und inwieweit Urheberpersonlichkeitsrechte iibertragen werden konnen, wird in
der Schweiz zunechmend kontrovers diskutiert (s. dazu auch § 40 Urheberrechtlich
geschiitzte Werke von Arbeitnehmenden und ihre Ubertragung auf den Arbeitgeber,
Rz.3.2). Wegen ihrer Personlichkeitsnéhe galten diese bisher als grundsitzlich un-
ibertragbar (s. dazu NErr/ARN, 205 ff.; SHK-DE WERRA, Art. 16 URG N 16). In der
neueren Literatur wird teilweise eine freie Ubertragbarkeit vorgeschlagen, was aller-
dings auch eine Weiteriibertragbarkeit zur Folge haben miisste und letztlich den Sinn
der Unterscheidung zwischen Urhebervermogensrechten und Urheberpersonlich-
keitsrechten in Frage stellt (s. dazu im Einzelnen CR PI-PHiLippIN, Art.9 URG
N 20 ff.; SHK-pE WERRA, Art. 16 URG N 17 ff.; CuerpriLLoD, SIWR 11/1, 24 f.; Hepp/
MULLER/HERRMANN, Rz. 1567; SEEMANN, 245 ff.; STRAUB, Softwareschutz, Rz. 110 ff.).

Eine iibertragungsdhnliche Wirkung ldsst sich auch durch einen Verzicht auf die
Ausiibung der Urheberpersonlichkeitsrechte erreichen (s. dazu SHK-Hug, Art.9
URG N 10 und 17; DesseMoNTET, SIWR 11/1, 207). Nach der wohl h.L. ist von einem
personlichkeitsnahen Kerngehalt des Urheberpersonlichkeitsrechts auszugehen (s. dazu
auch SEEMANN, 254; BARRELET/EGLOFF, Art. 9 URG N 7 und Art. 16 URG N 15).

Auf die Ausiibung des Rechts auf Urhebernennung kann ausdriicklich oder konkludent
verzichtet werden (s. zur Tragweite des Ausiibungsverzichts auch BRINER, AJP 1993,
578). Der Urheber kann sich im Einzelfall auch damit einverstanden erkldren, dass das
Werk unter einem bestimmten anderen Namen publiziert wird (Ghostwriting).

Nach der wohl h.M. ist zumindest bei Computerprogrammen, an welchen mehrere
Personen mitgewirkt haben, i.d.R. von einem stillschweigenden Verzicht auf Nennung
der einzelnen Autoren auszugehen (s. WIDMER, ZSR 1993 1, 258 f.; RaUBER, Computer-
software, 205; THOUVENIN/BERGER, Kap. 6/3.7/1.1; SHK-Hua, Art. 9 URG N 18; BARRE-
LET/EGLOFF, Art. 9 URG N 13; NErr/ARN, 208; differenzierend SHK-DE WERRA, Art. 17
URG N 24 und CR PI-pDE WERRA, Art. 17 URG N 24). Ein stillschweigender Verzicht
wird jedenfalls bei komplexen Programmen, an welchen ein grosseres Entwicklerteam
mitgearbeitet hat, mit einer allgemeinen Branchenusanz begriindet. Allerdings gibt es
durchaus auch prominente Gegenbeispiele (z.B. Open Source Lizenzen).
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Der Autor soll frei dariiber entscheiden konnen, wann der Schaffensprozess abge-
schlossen ist und ob das Werk der Offentlichkeit prisentiert werden soll. Art. 9 Abs. 3
URG gibt ihm daher das Recht, es selber erstmals ausserhalb eines privaten Kreises zu
veroffentlichen. Bei Computerprogrammen stellt sich die Frage, ob mit der Verbreitung
des ausfiihrbaren Programms auch das Veroffentlichungsrecht am Sourcecode er-
schopft ist. Da die urheberrechtlich schutzfahigen Elemente eines Computerprogramms
bei dessen Benutzung i.d.R. kaum erkennbar sind, besteht nach der hier vertretenen
Auffassung ein eigenes Erstveroffentlichungsrecht am Sourcecode (s. dazu STRAUB,
UFITA 2001, 815 ff.; a.M. NEFF/ARN, 211). Bei arbeitsvertraglich geschaffenen Compu-
terprogrammen kommt aber analog zu einem allfilligen stillschweigenden Verzicht auf
Autorennennung auch eine stillschweigende Zustimmung zur Erstveroffentlichung in
Betracht (s. dazu auch ALDER, 498; SEEMANN, 340 ff. und 389 ff.).

Anderungen von Computerprogrammen tangieren die Personlichkeit des Program-
mierers nur in seltenen Féllen (s. dazu auch Lutz, GRUR Int. 1993, 657; NEFF/ARN,
212 ff.). Gemidss CHerpiLLOD (SIWRII/1, 35), kommt es allerdings nicht auf eine
allfdllige Beeintrdchtigung der Personlichkeit des Urhebers an, sondern auf die
Entstellung des Werks selbst.

Das Erstveroffentlichungsrecht und das Werkiinderungsrecht stehen in einem engen
Bezug zur Urhebernennung. Bei Softwareentwicklung im Arbeitsverhéltnis hat der
Arbeitgeber ein Interesse daran, frei tiber die Verwertung von Software entscheiden zu
konnen (s. zur Bedeutung des Veréffentlichungsrechts an im Arbeitsverhéltnis geschaffe-
nen Programmen SHK-DE WERRA, Art. 17 URG N 22{.; CR PI-pDE WERRA, Art. 17 URG
N 22f.; Govoni, AJP 1993, 572; BARRELET/EGLOFF, Art. 17 URG N 7). Hingegen hat der
Arbeitnehmer ein Interesse daran, seinen eigenen Ruf in der Fachoffentlichkeit nicht
durch eine vorzeitige Publikation unfertiger oder fehlerhafter Werke aufs Spiel zu setzen.
Das Recht, sich im Einzelfall gegen entstellende Anderungen zu wehren, bleibt aber nach
der hier vertretenen Auffassung auch dann bestehen, wenn der Urheber eine generelle
Zustimmung zu Anderungen erteilt hat (Art. 11 Abs.2 URG; s. in diesem Zusammen-
hang auch SHK-DE WERRA, Art. 16 URG N 25; CR PI-DE WERRA, Art. 17 URG N 25).

G. Urhebervermégensrechte

Das Urheberrecht gibt dem Urheber das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob,
wann und wie sein Werk verwendet wird.

Die daraus abgeleiteten Urhebervermogensrechte umfassen im Softwarebereich insb.
folgende Befugnisse:

— Herstellung von Kopien;

— Werkénderungen;

— Dekompilation von Computerprogrammen;
— Vermietung von Computerprogrammen;

— Nutzung innerhalb von Netzwerken, Software as a Service etc.

Beim Ablauf eines Computerprogramms kommt es zu rechtlich relevanten Kopier-
vorgangen (Laden in den Arbeitsspeicher), weshalb — unter Vorbehalt des gesetzli-
chen Gebrauchsrechts — die Zustimmung des Rechtsinhabers dazu erforderlich ist.
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Ein Programm kann i.d.R. nicht benutzt oder verandert werden, ohne dass es in den
Arbeitsspeicher eines Computers geladen wird. Dabei werden zumindest Teile des
Programms temporér kopiert (ephemere/fliichtige Speicherung; s. zu den unterschiedli-
chen Formen der Zwischenspeicherung beim Ubertragen und Ausfiihren BORNHAUSER,
Rz. 104 ff.). Nach der in der EU und der Schweiz h.L. zdhlen auch fiir den Programm-
ablauf zwingend erforderliche Kopiervorgiange zu den Nutzungshandlungen, welche
grundsitzlich alleine dem Urheber vorbehalten sind (s. zur Relevanz technischer
Kopiervorgdnge beim Programmablauf WipmeR, ZSR 1993 1, 261; BUHLER, 159 ff.;
differenzierend HAuptLl, 67 ff. und 165 ff. m.w.H.; s. in diesem Zusammenhang auch
Art. 4 lit. a Softwareschutz-RL).

Gegeniiber dem Erwerber eines digitalen Werks diirfte sich eine entsprechende
Zustimmung zur Nutzung aus der Verdusserung ableiten lassen (sieche dazu im
Einzelnen STRAUB, sic! 2006, 798). Wenn hingegen Kopien bei Dritten entstehen (z.B.
Caching auf Proxy-Servern bei der Online-Ubertragung), konnen diese sich nicht
direkt auf eine in der Werkverdusserung implizierte Gebrauchslizenz berufen.
Art. 24a URG erklart daher voriibergehende technisch bedingte Vervielfiltigungs-
handlungen ohne eigenstdndige wirtschaftliche Bedeutung, welche im Rahmen einer
rechtmaéssigen Nutzung stattfinden, explizit als zuléssig (s. zur Bedeutung von Art. 24a
URG fiir Computerprogramme auch MorscHER/DoRrIGO, 38 ff.).

Der Urheberrechtsinhaber hat ein umfassendes Recht, liber Programmanderungen
zu entscheiden. Aus dem Gebrauchsrecht der Erwerber kann sich jedoch aus-
nahmsweise ein Recht ergeben, zum bestimmungsgemassen Gebrauch erforderli-
che Modifikationen selbst vorzunehmen.

Die Rechtsinhaber haben ein wirtschaftliches Interesse, an der Weiterentwicklung
von Computerprogrammen zu partizipieren. Fiir die Benutzer ist dies solange kein
Problem, als die Rechtsinhaber zu angemessenen Konditionen zur Anpassung und
Weiterentwicklung des Programms in der Lage sind. Ist dies nicht der Fall, kann sich
aus dem Gebrauchsrecht ausnahmsweise ein Recht ergeben, notwendige Anderungen
wie die Beseitigung von Programmfehlern selbst vorzunehmen (s.a. BGer 3.7.2012,
4A_98/2012, E. 4.3 ff.; CR PI-PuiLipPIN, Art. 12 URG N 37; RaUBER, FS Thomann,
186; CR PI-GIiLLIERON, Art. 21 URG N 15; RAUBER, Use Restrictions, 154; FROHLICH-
BLEULER, AJP 1995, 574 f.; SHK-PFORTMULLER, Art. 12 URG N 18; GELLISs, sic! 2005,
442 f.; THOUVENIN/BERGER, Kap. 6/3.7/2.3; s. in diesem Zusammenhang auch Art. 4
lit. b und Art. 5 Abs. 1 Softwareschutz-RL).

Den Interessen der Nutzer, in gewissen Féllen tiber den Sourcecode zu verfiigen, kann
allenfalls auch durch eine Hinterlegung bei einem Escrowagenten Rechnung getragen
werden (s. dazu MEYER, 65 ff.; StrauB, Informatikrecht, 84 ff.; BLICKENSTORFER,
211 1t).

Ob die Anderung einen Teil eines Programms betrifft, welcher selbst urheberrechtlich
geschiitzt ist oder nicht, spielt grundsitzlich keine Rolle, da es auf den Urheberrechts-
schutz des Gesamtwerks ankommt (s. dazu auch RAUBER, Computersoftware, 141;
BGE 125 1III 263 E. 4b; OGer ZH, 13.11.1993, SMI 1994, 181 f. — «Netware/Serial
Number Updating Program»). Bei Software, welche aus mehreren selbstindigen
Bestandteilen besteht (z.B. geschiitzte und nicht geschiitzte Module), konnen sich
allerdings schwierige Abgrenzungsfragen stellen.
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Anderungen erfordern in der Regel Sourcecode und Entwicklungsdokumentation
eines Programms. Diese sind vom Rechtsinhaber grundsatzlich nur dann heraus-
zugeben, wenn er dies vertraglich versprochen hat.

Wurden dem Erwerber Programmiinderungen ausdriicklich erlaubt, kann daraus
u.U. ein Anspruch auf Herausgabe des dazu notwendigen Sourcecodes abgeleitet
werden (s. dazu den Sachverhalt von BGer 5.5.2000, 4C.287/1999. In BGE 125 I11 263
E. 4b scheint das Bundesgericht allerdings zum gegenteiligen Schluss zu kommen;
s. zur Frage des Herausgabeanspruchs auch FROHLICH-BLEULER, AJP 1995, 575f.;
GELLIS, sic! 2005, 444). Umgekehrt bildet die Lieferung des Sourcecodes ein Indiz
dafiir, dass der Erwerber auch ein Anderungsrecht erhielt (siche dazu auch Cour de
Justice GE, 14.11.2008, E. 5.3, sic! 2010, 23 ff.; SHK-PFORTMULLER, Art. 12 URG
N 19; Cuarruis, SJ 1999, 476; RAUBER, Computersoftware, 244; FROHLICH-BLEULER,
Softwarevertrage, Rz. 159). Allerdings ist auch eine Mitlieferung des Sourcecodes
aus anderen Griinden denkbar (Entwicklung interoperabler Programme, Sicher-
heitsanalysen etc.).

Viele Computerprogramme konnen durch Einstellungen in der Software selbst «pa-
rametrisiert> werden (z.B. Vergabe von Benutzerrechten via Administrationstool).
Weil durch die Modifikation von Datensidtzen der Programmcode nicht verdndert
wird, ist auch eine Zustimmung des Rechtsinhabers grundsétzlich nicht erforderlich
(s. demgegeniiber jedoch RAUBER, Computersoftware, 142, der von einer anderen
Definition der Parametrisierung auszugehen scheint). Allerdings kann es in der Praxis
Unschiérfen bei der Abgrenzung des Programmcodes geben.

Der Urheber hat das ausschliessliche Recht, ein Computerprogramm zu vermieten.

Das Vermietungsrecht von Computerprogrammen ergibt sich aus Art. 10 Abs. 3 URG
(s. in diesem Zusammenhang auch Art. 4 lit. ¢ Softwareschutz-RL und Art. 7 Abs. 2 [i]
WCT). Es bezieht sich nur auf Computerprogramme, nicht aber auf Dokumentatio-
nen etc. (s. dazu Lutz, GRUR Int. 1993, 658; NEFF/ARN, 242).

Bei kombinierten Mietgegenstinden, welche sowohl aus Software wie auch aus Hard-
ware bestehen (Embedded Systems, installierte Computer etc.) stellt sich die Frage, ob
eine Zustimmung der Rechtsinhaber der Softwarekomponenten erforderlich ist. Art. 10
Abs. 3 URG setzt Art. 11 TRIPS um, welcher folgende Regelung enthilt: «In respect of
computer programs, this obligation does not apply to rentals where the program itself is
not the essential object of the rental» (s. dazu auch SEMADENT, 81 f.; NEFF/ARN, 77 und 242;
StrRAUB, Softwareschutz, Rz. 140; Hity, Urheberrecht, Rz. 167). RAuBer (Computer-
software, 139) und FROHLICH-BLEULER (sui-generis 2018, Rz. 16 ff.) wollen darauf ab-
stellen, ob die Softwarekomponenten selbstindig verwertbar sind. Das erscheint des-
halb als sachgerecht, weil nur in diesem Fall eine erhohte Gefahr unerlaubter Kopien
besteht.

Bei der Vermietung eines Datentridgers erhélt der Nutzer die Verfiigungsmacht
dariiber. Art. 10 Abs. 3 URG dient daher primir dem Schutz vor unerlaubten Kopien
(s. dazu insb. CR PI-PuiLippiN, Art. 12 URG N 34) und ist nicht auf netzwerkbasierte
Softwarenutzungsformen wie Software as a Service zugeschnitten (s. dazu hinten
Rz. 22.1 ff. sowie STRAUB, Softwareschutz, Rz. 139 und 218 ff.).
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Der Urheber hat das ausschliessliche Recht, das Werk via Internet wahrnehmbar zu
machen.

Art. 10 Abs. 2 lit. ¢ URG ist primédr auf multimediale Werke zugeschnitten. Seine
Anwendung wird aber auch fiir Computerprogramme in Betracht gezogen (s. dazu
auch hinten Rz.22.9 sowie BERGER, Schutz von Software, 51; THOMANN, Software-
schutz, 30). Nach der hier vertretenen Auffassung erfordert die 6ffentliche Verwen-
dung eines Computerprogramms (z.B. der Einsatz eines Prisentationsprogramms an
einer Veranstaltung) grundsitzlich keine besondere Zustimmung des Rechtsinhabers,
weil dabei nicht das Programm selbst sichtbar gemacht wird (s. demgegeniiber jedoch
THOMANN, Softwareschutz, 30). Auch wenn die dabei sichtbaren Bildschirmmasken
eigenstdndigen urheberrechtlichen Schutz geniessen, gehort der offentliche Einsatz
jedenfalls bei Prisentationsprogrammen zur bestimmungsgeméssen Nutzung (s. dazu
auch EuGH, 5.6.2014 C-360/13, Public Relations Consultants Association Ltd vs.
Newspaper Licensing Agency Ltd u.a., wo es allerdings um Internetinhalte ging; s.
zum Wahrnehmbarmachen von Computerprogrammen auch STRAUB, Softwareschutz,
Rz. 132 ff.; FROHLICH-BLEULER, sui-generis 2018, Rz. 11 ff.).

Ist der Hersteller eines Computerprogramms nicht bereit, die zur Herstellung inter-
operabler Software notwendigen Informationen bekanntzugeben, kann der recht-
massige Erwerber sie sich durch Reverse Engineering beschaffen.

Computerprogramme werden traditionellerweise in folgenden Schritten entwickelt
(s. zu agilen Entwicklungsmethoden STRAUB, Jusletter 21.12.2015, Rz. 10 ff. m.w.H.):
Zuerst wird meist ein Konzept erarbeitet, welches die Architektur bzw. den struktu-
rellen Aufbau festlegt. Es bildet zusammen mit weiteren Informationen iiber Schnitt-
stellen, Entwicklungsumgebung etc. die Entwicklungsdokumentation. Das Konzept
wird anschliessend realisiert, indem Befehl fiir Befehl, Zeile fiir Zeile in eine hdhere
Programmiersprache umgesetzt (implementiert) wird und Verweise auf Unterpro-
gramme und Programmbibliotheken eingebaut werden. Das Resultat wird nachfol-
gend als Sourcecode bezeichnet. Mit Compiler- und Linker-Programmen werden die
Befehle der Programmiersprache spiter in Anweisungen umgesetzt, welche in den
Arbeitsspeicher eines Computers geladen werden konnen. Die durch Kompilierung
hergestellte Form des Programms wird nachfolgend als Objectcode bezeichnet. Statt
der einmaligen Umsetzung des ganzen Sourcecodes in Objectcode konnen allerdings
auch Interpreter-Programme verwendet werden, die sozusagen eine Simultaniiberset-
zung des Sourcecodeablaufs herstellen (z.B. JAVA).

Die Hersteller eines Computerprogramms haben ein Interesse an der Geheimhaltung
des Sourcecodes, weil dieser kommerziell wertvolles Know-how enthélt. Die Benutzer
haben ihrerseits im Hinblick auf die Weiterentwicklung und Verkniipfung des Pro-
gramms mit anderen Hard- und Softwarekomponenten oft ein Interesse an der
Herausgabe des Sourcecodes.

Durch verschiedene Techniken des Reverse Engineering — insb. durch Dekompilation —
ist bis zu einem gewissen Grad eine Rekonstruktion des urspriinglichen Sourcecodes
moglich. Reverse Engineering ist allerdings technisch aufwéndig und nie liickenlos
moglich. Insbesondere konnen Bemerkungen zum Aufbau des Programms, welche im
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Sourcecode enthalten waren, nicht wieder hergestellt werden, und die Riickiibersetzung
erfolgt nicht in die urspriingliche Programmiersprache.

In der Frage der Analyse von Computerprogrammen muss rechtstechnisch ein Aus-
gleich zwischen zwei sich widersprechenden Prinzipien des Urheberrechts gefunden
werden: Einerseits sind die einem Werk zugrunde liegenden Ideen selbst nicht schiitz-
bar und miissen daher frei ermittelt werden konnen. Andererseits setzt nach der h.M.
jedes Kopieren und Andern eines urheberrechtlich geschiitzten Computerprogramms —
und damit auch die Dekompilierung — die Zustimmung des Rechtsinhabers voraus.

Sowohl das Recht der EU als auch dasjenige der Schweiz erlauben dem Erwerber eines
Computerprogramms, urheberrechtlich nicht schiitzbare Ideen durch blosse Beobach-
tung des Programmablaufs zu ermitteln — ein Beobachtungsverbot wére ohnehin
realitdtsfremd. Die blosse Programmbeobachtung ist allerdings meist vollig ungeniigend
zur Analyse eines Computerprogramms. Wenn der Programmcode nicht verfiigbar ist,
stellen codedndernde — und damit in das Urheberrecht eingreifende — Techniken oft das
einzige Mittel dar, um den Aufbau eines Computerprogramms zu analysieren.

In der Europiischen Union war die Frage der Dekompilation von Computerpro-
grammen ausserordentlich kontrovers. Schliesslich wurde in der Softwareschutz-RL
ein Kompromiss gefunden, welcher allerdings nur die Dekompilation von Schnitt-
stellen fiir interoperable Programme betrifft. Durch eine Freigabe von Schnittstellen-
informationen soll verhindert werden, dass alle Komponenten eines Informations-
systems aus Kompatibilitdtsgriinden vom gleichen Hersteller bezogen werden miissen.
Es geht dabei letztlich um die Vermeidung von Wettbewerbsbehinderungen zu Lasten
der Hersteller interoperabler Produkte. Obwohl die Formulierungen von Art. 21
URG und Art. 17 URYV nicht ganz deckungsgleich mit Art. 6 Softwareschutz-RL sind,
hat man sich bewusst an dieser Richtlinie orientiert.

Als interoperable Software kommen auch Datenbanken in Betracht (s. dazu KGer
SG, 24.5.2005, DZ.2002.3, E. 111/6d; OFK-REHBINDER/VIGANO, Art.21 URG N 3).
Nach der hier vertretenen Auffassung brauchen die Programme nicht direkt mit-
einander verkniipft zu werden. Es geniigt, wenn das zu dekompilierende und das neu
zu schaffende Programm auf die gleiche Datenbank zugreifen (s. dazu auch SHK-
OErTLI, Art. 21 URG N 38).

Eine Dekompilation ist nur zuldssig, sofern die erforderlichen Schnittstelleninforma-
tionen vom Urheberrechtsinhaber nicht innert niitzlicher Frist offengelegt werden
(s. dazu auch SHK-OErTLI, Art. 21 URG N 31). Dieser darf die Bekanntgabe hoch-
stens von der Bezahlung eines Unkostenbeitrages in der Hohe des effektiv entstehen-
den Aufwands abhingig machen (s. dazu auch RAUBER, Use Restrictions, 171).

Nach der hier vertretenen Auffassung darf der Erwerber auch einen Dritten mit der
Dekompilation beauftragen. Dieser ist jedoch den gleichen Einschrankungen wie der
Programmerwerber selbst unterworfen (s. dazu auch CR PI-GIiLLIERON, Art. 21 URG
N 7; RAUBER, Use Restrictions, 171 f.).

Nach der wohl h.L. stellt das Recht auf Dekompilation eine Schranke des Urheber-
rechts dar und kann vertraglich nicht wegbedungen werden (s. dazu auch RAUBER,
Use Restrictions, 171; pers., Computersoftware, 190; OFK-REHBINDER/VIGANO,
Art. 21 URG N 3; SHK-OEgRTLI, Art. 21 URG N 49f. m.w.H.).

Unmstritten ist, ob eine Dekompilation ausnahmsweise auch aus anderen Griinden als
der Schaffung von interoperablen Programmen zulissig sein kann (offen gelassen im
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Entscheid Cour de Justice GE, 14.11.2008, C/23681/2006, ACJC/1372/2008, E. 5.3, sic!
2010, 23 ff.; ablehnend SHK-OERTLI, Art.21 URG N 46 m.w.H.). Nach der hier
vertretenen Meinung konnen iiber Art.21 URG hinaus Massnahmen des Reverse
Engineering auf Art. 12 Abs.2 URG abgestiitzt werden, wenn die bestimmungs-
gemidsse Nutzung des Programms ausnahmsweise eine solche Analyse notwendig
macht. Ist der Hersteller z.B. nicht zur Fehlerbehebung in der Lage, sollte das
Programm soweit notwendig dekompiliert werden diirfen (s. dazu auch RAUBER, FS
Thomann, 186; CR PI-GiLLIERON, Art. 21 URG N 15; StarreLBACH, 111 f. und 155f,;
Capurr, 102 ff.; SHK-OEgRTLI, Art. 21 URG N 56 ff.; NEFF/ARN, 258; OFK-REHBINDER/
Vicano, Art. 13 URG N 9; HEpp/MULLER/HERRMANN, Rz. 1571; STrAUB, Software-
schutz, Rz. 253).

Art. 6 UWG verbietet die Werkspionage. Diese Bestimmung konnte allenfalls auch
bei einem urheberrechtlich zulédssigen Reverse Engineering von Computerprogram-
men angewendet werden, wenn die Unlauterkeit in der Vorgehensweise selbst liegt
(z.B. Bestechung von Mitarbeitern des Herstellers, um rascher an die relevanten
Informationen zu kommen).

H. Gebrauchs- und Weitergaberecht der Erwerber

Bei der Verausserung eines Werkexemplars werden keine Urheberrechte mit tber-
tragen. Anders als die Lektiire eines Buches erfordert der Gebrauch von Software
jedoch temporare Kopiervorgange, welche die Urheberrechte tangieren. Das URG
gibt dem Erwerber eines Computerprogramms daher ein besonderes Recht, dieses
zu gebrauchen oder weiter zu veraussern (Art. 12 Abs. 2 URG).

Im Gegensatz zu Art. 12 Abs.1 URG kniipft Abs.2 nicht am Begriff des Werk-
exemplars an (s. dazu auch SEMADENI, 67; s. demgegeniiber jedoch Hyzik, Jusletter
19.6.2000, Rz. 10; BRINER, SMI 1993, 210). Nach der inzwischen wohl h.L. ist Art. 12
Abs.2 URG auf online iibertragene Software zumindest sinngeméss anwendbar
(s. dazu auch NErFr/ARN, 230 ff.; HiLty, FS Honsell, 68 und 82 f.; DERS., Urheberrecht,
Rz. 162; MorscHER/DORIGO, 28; FROHLICH-BLEULER, Softwarevertrige, Rz. 144; Gor-
DON, sic! 2008, 761; RicamonTi, AJP 2010, 585 f.; CueErpiLLOD, SIWR 11/1, 285; THo-
MANN, Softwareschutz, 28; SHK-PFORTMULLER, Art. 12 URG N 10; differenzierend
SEMADENI, 148 ff.).

Ob im Fall einer Online-Ubertragung der Software auch das Weiterveriusserungs-
recht erschopft werden soll, wurde international kontrovers diskutiert (anders gela-
gert sind hingegen Konstellationen wie Software as a Service, s. dazu Rz. 22). Die in
der Schweiz wohl h.L. geht meines Erachtens zu Recht davon aus, dass es auf die Art
der Ubertragung nicht ankommt (s. dazu MORSCHER/DORIGO, 44 ff.; RAUBER, Compu-
tersoftware, 173 ff.). Der Weiterverdusserer muss jedoch sdmtliche Kopien auf seinen
eigenen Systemen loschen, da er anderenfalls eine Urheberrechtsverletzung begeht.

Nach der herrschenden Meinung gilt das gesetzliche Gebrauchsrecht unabhangig
von der Art der Ubertragung auch fiir unechte Lizenzvertrage, d.h. solche mit
einmaligem Leistungsaustausch.

Der Begriff der echten bzw. unechten Lizenzen wird in der Literatur nicht einheitlich
verwendet. Vorliegend ist von unechten Lizenzen die Rede, wenn der Rechtsinhaber
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die Programmkopien definitiv aus seinem Herrschaftsbereich entlisst und sie zum
zeitlich unlimitierten Gebrauch frei gibt (s. dazu auch GEeLLs, sic! 2005, 441; SEMADENI,
49 und 70; THOUVENIN/BERGER Kap. 6/3.9/1.1; BERGER, Schutz von Software, 55; THo-
MANN, Softwareschutz, 27; MorscHER/DoORIGO, 40; demgegeniiber versteht etwa HiLty,
Lizenzvertragsrecht, unter «echten» Lizenzvertragen solche iiber absolut geschiitzte
Immaterialgiiter und unter «unechten» solche iiber nicht absolut geschiitzte Immaterial-
giiter wie Know-how). Dementsprechend kommt es auf das Eigentum an einem
allenfalls zur Verfiigung gestellten Datentriager grundsétzlich nicht an. Ein entsprechen-
der Eigentumsvorbehalt wire aber allenfalls ein Indiz gegen die Einrdumung eines
definitiven Nutzungsrechts (s. dazu auch RAUBER, Computersoftware, 159).

Ein Teil der Lehre will das gesetzliche Gebrauchsrecht auch auf echte Lizenzvertrige
anwenden (s. dazu RAuUBER, FS Thomann, 190f.; RAUBER, Computersoftware, 171 ff.;
SemADENI, 64 ff.). Ob diese Konstruktion im geltenden Recht bereits eine geniigende
Basis findet, ist allerdings fraglich (s. dazu im Einzelnen STRAUB, Softwareschutz, Rz. 153).
Keine Erschopfung findet bei Software as a Service Vertragen statt (s. dazu auch Rz. 22).

Das Gebrauchs- und Weiterverausserungsrecht knipft kumulativ an folgenden

Voraussetzungen an:

— Dem Erwerber wird vom Rechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung durch
Dritte eine Programmkopie tUbertragen oder das Recht zur dauerhaften Speiche-
rung eingeraumt.

— Der Erwerber erhalt eine zeitlich unbeschrankte Nutzungsbefugnis ohne Kiindi-
gungsmoglichkeit seitens des Rechtsinhabers.

— Es werden keine periodischen Nutzungsgebiihren vereinbart, sondern die Kopie
gegen Einmalentgelt (allenfalls auch Ratenzahlungen) oder gratis tiberlassen.

Die Wirkungen von Art. 12 Abs. 2 URG treten auch dann ein, wenn das Programm-
exemplar nur akzessorisch zusammen mit Hardware oder in Embedded Systems
iibertragen wurde.

Ein Teil der Lehre betrachtet als weitere Voraussetzung, dass keine wesentlichen
Nutzungsbeschrinkungen, welche nicht durch das Urheberrecht bedingt sind, verein-
bart wurden (FROHLICH-BLEULER, Softwarevertrage, Rz. 143; MORSCHER/DORIGO, 41).
Nach der hier vertretenen Auffassung betreffen solche Beschrankungen aber nur den
Umfang der Nutzung.

Wie weit der sachliche Umfang des gesetzlichen Gebrauchsrechts reicht, hangt von
den Umstanden ab. Gesetzlich zuldssig — aber vertraglich einschrankbar — ist jener
Gebrauch, fur welchen die Software zugeschnitten ist. Dieser ist anhand verschie-
dener Elemente zu bestimmen:

— Vertragsinhalt und Vertragsumstande (Zweck des Vertrages, Branchenusanzen);

— Charakteristika der Software selbst (typischer Verwendungszweck, technische
Schutzvorkehren etc.);

— Beschreibung der Software in Benutzerdokumentationen, Werbeunterlagen etc.;

— Die in Art. 17 URV aufgezihlten Nutzungshandlungen dirften dabei generell
einen Mindestinhalt darstellen.
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Das gesetzliche Nutzungsrecht steht in einer Wechselbeziehung zum Veridusserungs-
vertrag (s. dazu im Einzelnen STrRAUB, Softwareschutz, Rz. 162 ff.; RAUBER, FS Forst-
moser, 477). Ein alleiniges Abstellen auf den Vertragswortlaut ohne Beriicksichtigung
der iibrigen Faktoren konnte allerdings zu einer Aushohlung des Gebrauchsrechts
fiihren, da die entsprechenden Vertragstexte oft von Seiten des Herstellers bzw.
Rechtsinhabers formuliert werden. In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten,
dass es keinen gutgldubigen Erwerb von Urheberrechten gibt.

Wenn es an einer expliziten Regelung des Gebrauchsrechts fehlt, darf im Zweifel nur
eine einzige Softwarekopie gleichzeitig genutzt werden, dies aber auf beliebigen Com-
putern (s. dazu auch RauBer, Computersoftware, 239; STRAUB, Softwareschutz,
Rz. 178 ff.). Das Gebrauchsrecht wird nicht mit der einmaligen Installation erschopft —
umfasst es doch von vornherein auch alle zum Ablauf erforderlichen temporéren
Kopiervorgidnge. Das Programm kann somit jederzeit vom urspriinglichen Computer
deinstalliert und auf eine neue Maschine installiert werden. Nach der hier vertretenen
Auffassung ist — soweit nichts anderes vereinbart wurde — grundsitzlich auch eine
parallele Installation auf mehreren Computern zuldssig, sofern diese nicht gleichzeitig
benutzt werden (s. dazu auch RAUBER, Use Restrictions, 165; THOMANN, Softwareschutz,
26; a.M. HEUSLER/MATHYS, 158 f.; FROHLICH-BLEULER, Softwarevertriage, Rz. 155).

Handelt es sich um serverbasierte Software, welche fiir die gleichzeitige Nutzung von
mehreren Arbeitsplédtzen ausgelegt ist (z.B. via Webbrowser), so wird i.d.R. bei jedem
Parallelzugriff eine neue Kopie in den Arbeitsspeicher des Servers geladen bzw. eine
neue Session erdffnet. Dies erfordert grundsitzlich fiir jede Kopie ein entsprechendes
Nutzungsrecht (s. demgegeniiber jedoch RAUBER, Computersoftware, 146, der von der
technischen Grundannahme ausgeht, dass in den Arbeitsspeicher des Hostrechners
nur eine einzelne Kopie geladen wird).

Software wird in zunehmendem Mass auf virtualisierten Systemen eingesetzt, indem eine
bestimmte Geritekonfiguration inklusive aller verwendeten Software gespeichert wird
und innerhalb eines Rechenzentrums je nach aktueller Auslastung der Hardware auf
unterschiedliche Rechner geladen wird (s. dazu auch Straus, AJP 2014, 906 ff.). Das
Prinzip der gleichzeitigen Nutzung einer einzigen Programmkopie erlaubt den sequen-
tiellen Einsatz der Software auf unterschiedlichen Maschinen. Hingegen setzt auch der
parallele Einsatz mehrerer Kopien auf einer einzigen Maschine eine entsprechende
Erlaubnis des Rechtsinhabers voraus (s. dazu auch STRAUB, Softwareschutz, Rz. 192).

Hochverfiigbare Systeme werden oft redundant angelegt. Fiir bestimmte Server stehen
permanent Ersatzserver mit identischer Softwarekonfiguration zur Verfiigung. Somit
entstehen Softwarekopien auf mehreren Rechnern. Sofern jeweils nur ein System aktiv
genutzt wird, ist der Parallelbetrieb nach der hier vertretenen Auffassung grundsétzlich
durch das Recht auf bestimmungsgemissen Gebrauch gedeckt, da es nicht auf die
Anzahl technischer Kopiervorgidnge, sondern auf die effektive Nutzung der Software
ankommt. Vertraglich kann die Installation auf redundanten Systemen aber einge-
schriankt oder von einer zusitzlichen Vergiitung abhéngig gemacht werden.

Wurde das Nutzungsrecht bei mehrsprachigen Applikationen nur an einer bestimm-
ten Sprachversion eingerdumt, tritt die Erschopfung nur an dieser Version ein, auch
wenn andere Sprachversionen in der Software technisch vorhanden, aber nicht
freigegeben sind. Diese Frage ist insb. fiir den «Second Hand-Erwerb» von Lizenzen
mit unterschiedlichen Sprachversionen von Bedeutung (s. dazu differenzierend Mor-
SCHER/DORIGO, 68 f.).
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Die gesetzlichen Gebrauchs- und Weiterverdusserungsrechte werden haufig durch
vertragliche Bestimmungen modifiziert oder eingeschrankt. In Analogie zum Recht
der EU ist davon auszugehen, dass die urheberrechtlichen Bestimmungen zum
Gebrauchsrecht einen zwingenden Kerngehalt haben, von dem vertraglich nicht
gultig abgewichen werden kann.

Dem Erwerber eines Computerprogramms konnen aufgrund von Art. 12 Abs. 2 URG
die Benutzung und die Verdusserung des Programms nicht durch urheberrechtliche
Klagen verboten werden (s. dazu auch Hirty, FS Honsell, 81 ff.; RAUBER, Use
Restrictions, 153).

Gesetzlich erlaubt sind nicht mehr und nicht weniger als diejenigen Handlungen,
welche zum bestimmungsgemiissen Gebrauch erforderlich sind. Dazu konnen
nicht nur Kopier-, sondern in beschrinktem Masse auch Anderungsvorginge wie
Fehlerbehebung, Anpassung von Installationsskripten, Schnittstellen etc. gehoren
(s. dazu BGer 3.7.2012, 4A_98/2012, E. 4.3 ff.; FROHLICH-BLEULER, Softwarevertrage,
Rz. 154 ff.; CuerpiLLOD, SIWR 1I/1, 285; NEFF/ARN, 257; RAUBER, Computersoft-
ware, 182; STRAUB, Softwareschutz, Rz. 193 ff.).

Die Erforderlichkeit bestimmter Nutzungshandlungen héngt auch vom Verhalten des
Rechtsinhabers ab: Solange dieser den Erwerber bspw. bei der Fehlerbehebung
angemessen unterstiitzt, kommt ein auf Art. 12 Abs. 2 URG abgestiitztes Selbsthilfe-
recht nicht in Betracht (s. dazu auch RauBer, Computersoftware, 236 f. und 248 f,;
DERS., Use Restrictions, 156; GELLIs, sic! 2005, 443 f.; HEUSLER/MATHYS, 158; HEPP/
MULLER/HERRMANN, Rz. 1570; STRAUB, Softwareschutz, Rz. 196 f.).

Der Softwareerwerber kann sich im Rahmen der Vertragsfreiheit grundsitzlich ver-
pflichten, die Software nicht weiterzugeben. Verdussert er das Programm trotzdem,
kann der Rechtsinhaber ihn zwar wegen Vertragsverletzung belangen, dem Dritterwer-
ber aber nicht den bestimmungsgemissen Gebrauch oder die Weiterverdusserung
verbieten. Wenn der zulédssige Gebrauch im Rahmen einer Weiterverdusserung weiter
als das gesetzliche Gebrauchsrecht definiert wurde, ist der Rechtsinhaber daran jedoch
nicht gebunden (s. dazu RauBeRr, Computersoftware, 167).

In Analogie zum Recht der EU ist davon auszugehen, dass die urheberrechtlichen
Bestimmungen zum Gebrauchsrecht einen zwingenden Kerngehalt haben, von dem
vertraglich nicht giiltig abgewichen werden kann (s. dazu im Einzelnen RAUBER, FS
Thomann, 184 f.; pErs., Computersoftware, 166 f. und 184 f.; pers., Use Restrictions,
153 und 158; StrAUB, Softwareschutz, Rz. 162 ff.; HiLty, FS Honsell, 279, scheint
allerdings davon auszugehen, dass die gesetzliche Lizenz vertraglich gar nicht einge-
schrinkt, sondern nur konkretisiert werden kann). Unwirksam sind dementsprechend
vertragliche FEinschriankungen, welche den bestimmungsgeméssen Gebrauch ver-
unmoglichen.

Soweit Weitergabeverbote in «Allgemeinen Lizenzbedingungen» enthalten sind, stellt
sich zudem die Frage nach ihrer Ungewohnlichkeit. MorscHER/DoriGo (62 ff.) und
RicamonTI (AJP 2010, 589 f.) betrachten Weitergabeverbote zumindest bei «Einfach-
lizenzen» meines Erachtens zu Recht als ungewohnlich (s. dazu im Einzelnen STRAUB,
Softwareschutz, Rz. 263 ff.).
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Bei netzwerkbasierten Nutzungsformen wie Cloud Services, Application Service

Providing, IT-Outsourcing, etc. fallen die Person des Softwareerwerbers und dieje-

nige des wirtschaftlichen Nutzers auseinander. In solchen Konstellationen kénnen

die Rechte zum Kopieren, Vermieten und Wahrnehmbarmachen tangiert sein.

— Ob netzwerkbasierte Nutzungsformen eine spezielle Zustimmung des Rechts-
inhabers voraussetzen, ist primar anhand des Erwerbsvertrages zu priifen. Beim
Gebrauch darf die vereinbarte Anzahl gleichzeitiger Kopien nicht tiberschritten
werden.

— Nach der hier vertretenen — aber nicht unbestrittenen — Auffassung fallen netz-
werkbasierte Nutzungsformen nicht unter das Vermietungsrecht, solange die
Endnutzer die Software nicht kopieren konnen.

— Das Recht auf Wahrnehmbarmachen ist nur dann betroffen, wenn urheberrecht-
lich geschitzte Elemente tGibermittelt werden.

Das gesetzliche Gebrauchsrecht wird in der Praxis meist durch detaillierte Lizenz-
bestimmungen iibersteuert. Es bleibt jedoch von Bedeutung, wenn sich die vertrag-
liche Regelung als liickenhaft erweist (z.B. Frage der ASP-Nutzung in dlteren Ver-
tridgen), wenn sie nachtréglich dahinféllt oder wenn die Software an Dritte verdussert
wurde (s. dazu auch BERANEK ZANON/DE LA CRUZ BOHRINGER, sic! 2013, 663 ff.).

Der Erwerb eines Computerprogramms schliesst das Recht zur Vermietung nicht ein
(Art. 10 Abs.3 URG). Netzwerkbasierte Dienstleistungsvertrige mit Dauerschuld-
charakter wie IT-Outsourcing, Software as a Service und Application Service Pro-
viding sind zwar nicht direkt dem Mietrecht unterstellt, haben aber zumindest punk-
tuell mietdhnliche Ziige (s. zu den gemeinsamen Merkmalen solcher Dienstleistungen
auch ScaUSTER/REICHL, CR 2010, 38 ff.; DE LA Cruz, Jusletter IT 15.5.2013, Rz. 14;
StraUB, AJP 2014, 906 f. und 923). Deshalb stellt sich die Frage, ob diese eine
besondere Zustimmung des Rechtsinhabers voraussetzen (s. dazu auch FroHLicH-
BLEULER, sui-generis 2018, Rz. 18 ff.).

Der Erwerber eines Computerprogramms kann sich vertraglich verpflichten, die
Software nur fiir eigene Zwecke und nicht fiir diejenigen von Kunden und Geschifts-
partnern zu nutzen (s. dazu auch RAUBER, Computersoftware, 234 f.; DERs., Use
Restrictions, 160). Damit werden insb. Nutzungsformen wie Software as a Service
unterbunden. Solche Einschrankungen sind grundsitzlich zuldssig, konnen aber
schwierige Abgrenzungsfragen mit sich bringen — etwa in Bezug auf die Zugriffs-
moglichkeiten von Kunden und Geschiftspartnern auf ERP-Systeme etc. (s. dazu im
Einzelnen FROHLICH-BLEULER, sui-generis 2018, Rz. 2 ff.; sowie HEUSLER/MATHYS, 157;
STRAUB, Softwareschutz, Rz. 314 ff.).

Wirtschaftlich betrachtet besteht bei Software as a Service und Application Service
Vertrdagen mit periodischer Vergiitung eine Analogie zur Vermietung, beim unent-
geltlichen Zurverfiigungstellen zur Gebrauchsleihe. Nutzungsabhidngige Gebiihren
riicken netzwerkbasierte Nutzungsformen hingegen eher in die Ndhe von IT-Dienst-
leistungen. Anstatt Software (z.B. Fakturierungsprogramme) selbst zu nutzen, kann
der Leistungsbeziiger mitunter auch die Endleistung beim Dienstleister beziehen (z.B.
Erstellung der Rechnungen anhand der vom Leistungsbeziiger gelieferten Daten).

Art. 12 Abs.2 URG erlaubt dem rechtmissigen Erwerber eine Verdusserung der
Software. Eine zeitlich beschrinkte Weitergabe geht weniger weit als die vollstandige
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Verdusserung. Insofern ist die Ausnahme des Vermietungsrechts systemfremd. Bei
anderen Werkkategorien ist die Vermietung eines Exemplars, fiir das die Urheber-
rechte erschopft sind, zuldssig. Sie fiihrt aber allenfalls zu Vergiitungsanspriichen
(Art. 13 URG). Solche Anspriiche beziehen ihre wirtschaftliche Legitimation aus der
erhohten Nutzung und dem Wegfall von potenziellen Kunden: Biicher, Ton- oder
Bildtréger werden durch die Eigentiimer des Werkexemplars oft nur ein einziges Mal
genossen. Mit jeder Vermietung kann eine erneute Nutzung stattfinden und die Mieter
verzichten i.d.R. auf den Erwerb eigener Werkexemplare, wodurch dem Rechtsinhaber
Geschiftschancen verloren gehen (s. dazu auch BARRELET/EGLOFF, Art. 13 URG N 1).
Computerprogramme sind demgegeniiber auf eine dauerhafte Nutzung angelegt, deren
Umfang i.d.R. durch die Anzahl gleichzeitiger Nutzer begrenzt wird.

Bei der Vermietung eines Datentragers erhélt der Nutzer die Verfligungsmacht
dariiber. Art. 10 Abs.3 URG bzw. Art. 11 TRIPS, wonach Computerprogramme
vom Erwerber ohne Zustimmung des Rechtsinhabers nicht vermietet werden diirfen,
dienen historisch gesehen primar dem Schutz vor unerlaubten Kopien (s. dazu CR PI-
PuiLippiN, Art. 12 URG N 34; NEFr/ARN, 241; BARRELET/EGLOFF, Art. 10 URG N 40;
SEMADENI, 77f.; Govoni, AJP 1993, 571; SHK-ProrTMULLER, Art. 10 URG N 14;
THOMANN, Softwareschutz, 32). Bei netzwerkbasierten Nutzungsformen erhilt der
Nutzer i.d.R. keine Verfiigungsmacht und keine Moglichkeit zur Herstellung eigen-
standiger Softwarekopien (s. dazu auch THoOMANN, Softwareschutz, 32, welcher eine
Online-Nutzung als zulédssig zu erachten scheint, solange die Kontrolle iiber die
Installation beim rechtméssigen Erwerber bleibt). Dies spricht gegen eine Gleichset-
zung von netzwerkbasierten Nutzungsformen und Vermietung (s. demgegeniiber
jedoch RAUBER, Use Restrictions, 143; pDERs., Computersoftware, 136 ff.; HEUSLER/
MATHYs, 164; BERGER, sic! 2002, 670 ff.; HiLty, Urheberrecht, Rz. 167).

Je nach der verwendeten Technologie kann es im Rahmen netzwerkbasierter Nut-
zungsarten zu voriibergehenden Kopien des Programmcodes in den Arbeitsspeicher
des Nutzers kommen oder es werden nur Eingabemasken (z.B. via Webbrowser)
sichtbar gemacht. Nach der hier vertretenen Auffassung ist die sequentielle Software-
nutzung gestiitzt auf Art. 12 Abs. 2 URG grundsitzlich unabhéngig davon zuléssig,
auf welchen Computern die Nutzungshandlungen erfolgen (s. dazu auch BERANEK
ZANON/DE LA CrRuUz BOHRINGER, sic! 2013, 663 ff.; sowie EuGH, 5.6.2014, C-360/13,
Public Relations Consultants Association Ltd vs. Newspaper Licensing Agency Ltd
u.a.,, wo es allerdings um Internetinhalte ging; s. demgegeniiber allerdings auch
THOMANN, Softwareschutz, 26). Unter dem Aspekt des Kopierrechts ist demnach
entscheidend, dass keine zusitzlichen Kopien der Software (inklusive allfdlliger
urheberrechtlich geschiitzter Elemente der Benutzeroberfliche) bei den Endnutzern
entstehen. Vertraglich ist zwar eine Einschrinkung der Nutzung auf eigene Zwecke
moglich (s. dazu auch FROHLICH-BLEULER, sui-generis 2018, Rz. 29 f.; RAUBER, Com-
putersoftware, 234; REUTTER, 34; STRAUB, Softwareschutz, Rz. 218 ff.). Gegeniiber den
Endbenutzern bestehen in diesem Fall jedoch keinerlei urheberrechtliche Anspriiche.

Bei spezifisch fiir netzwerkbasierte Dienstleistungen konzipierter Software sind allfillige
parallele fliichtige Kopien auf den Computern des Providers und des Kunden im Zweifel
durch den bestimmungsgemassen Gebrauch abgedeckt (s. demgegeniiber jedoch HiLty,
FS Honsell, 84; DERs., Schutz von Computerprogrammen, 138; Hyzik, Jusletter 19.6.2000,
Rz. 10; ImuOF, Rz. 188). Wie viele Nutzer parallel oder sequentiell auf das Programm
zugreifen diirfen, ist jedoch nach dem Vertrag und den allgemeinen Grundsitzen zur
Konkretisierung des Gebrauchsrechts zu beurteilen (s. dazu vorne Rz. 20.1 ff.).
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Der Urheber hat das ausschliessliche Recht, das Werk anderswo wahrnehmbar zu
machen (Art. 10 Abs. 2 lit. ¢ URG; s. dazu vorne auch Rz. 15.1). Darunter fillt auch
die Bereitstellung eines Werks zum Download via Internet (s. dazu BARRELET/EGLOFF,
Art. 10 URG N 22). In der Lehre werden teilweise auch netzwerkbasierte Nutzungs-
formen unter diese Bestimmung subsumiert (s. dazu auch FROHLICH-BLEULER, sui-
generis 2018, Rz. 11 ff.; BERGER, Schutz von Software, 51; THoMANN, Softwareschutz,
30; NEFF/ARN, 238). Wenn das Programm von den Nutzern weder kopiert noch bei der
Ausfithrung in den eigenen Arbeitsspeicher geladen wird, so wird im Rahmen von
Software as a Service und &dhnlichen Nutzungsformen allerdings nur die grafische
Benutzeroberflidche sichtbar. Ob diese urheberrechtlichen Schutz geniesst, ist jeweils
unabhingig vom Schutz der Codeebene eines Programms zu priifen. Nicht urheber-
rechtlich geschiitzte Werkteile bzw. Werkebenen diirfen jedenfalls frei kopiert und
folgerichtig auch wahrnehmbar gemacht werden.

Als zuldssige Nutzungshandlung sollte auch der Zugriff bei Remote-Access-War-
tungsarbeiten betrachtet werden (s. dazu auch RAUBER, Computersoftware, 140).
Dabei besteht zwar ein gegeniiber dem Application Service Providing erweiterter
Zugriff auf die Software — und damit u.U. auch eine Kopiermoglichkeit. Die Nutzung
erfolgt hier jedoch im Interesse des Erwerbers, weshalb sie keine eigenstidndige
wirtschaftliche Bedeutung hat. Hingegen setzen Anderungen der Software im Rah-
men der Wartung grundsétzlich die Zustimmung des Rechtsinhabers voraus.

Kopierschutzmechanismen diirfen ausnahmsweise umgangen werden, wenn dies
zur Austuibung des gesetzlichen Gebrauchsrechts unbedingt erforderlich ist.

Um Kopiervorgéinge zu erschweren, setzen viele Programmbhersteller kryptografische
Techniken bzw. Kopierschutzmechanismen ein. Die Freischaltung von Software kann
durch spezielle Software oder Hardwarekomponenten (z.B. Dongles) an die Voraus-
setzung gebunden werden, dass gewisse Bedingungen eingehalten werden (z.B. Einsatz
auf einem bestimmten Gerit). Derartige Digital Rights Management Systems (DRMS)
konnen einerseits wirtschaftlich sinnvollen Vergiitungsmodellen wie nutzungsabhangi-
gen Lizenzgebiihren dienen. Andererseits konnen damit auch rechtlich problematische
Nutzungsbeschrankungen durchgesetzt werden, z.B. Verhinderung der Interoperabilitit
mit Konkurrenzprodukten (s. dazu auch BaAccHETTA/DIETRICH-MIRKOVIC, RZ. 10.68 f.).

Die Umgehung von Kopierschutzmechanismen wird international gedchtet (s. Art. 11
WCT). Sie kann aber ausnahmsweise zulédssig sein, wenn dies zur Ausiibung des
gesetzlichen Gebrauchsrechts unbedingt notwendig ist (Art. 39a Abs. 4 URG; s. dazu
im Einzelnen STRAUB, Softwareschutz, Rz. 411 ff.; MorRSCHER/DORIGO, 67; THOUVENIN/
BERGER, Kap. 6/3.10/2.3). Soweit z.B. ein Reverse Engineering zuldssig ist, diirfen
demnach auch technische Schutzmassnahmen ausser Kraft gesetzt werden (s. dazu
auch SHK-OERrTLI, Art. 21 URG N 20).

I. Weiterverdusserung

In Bezug auf den «Second Hand-Handel» mit Software ist zu differenzieren:
— Bei echten Lizenzen ist eine Zustimmung des Rechtsinhabers notwendig.

— Unechte Einfachlizenzen diirfen aufgrund von Art. 12 Abs. 2 URG weiterveraus-
sert werden.
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— In einer «Volumenlizenz» werden mehrere Einfachlizenzen zusammengefasst,
weshalb sie grundsatzlich weitertibertragbar ist. Allfallige Aufspaltungsverbote
sind gegentiber dem Zweiterwerber unwirksam.

— Netzwerkbasierte Volumenlizenzen (z.B. Nutzung auf browserbasierten Syste-
men) kdonnen nach der wohl herrschenden Lehre nur dann weiter lbertragen
werden, wenn der Erwerber selbst bereits liber eine entsprechende Basislizenz
verflgt.

— Unternehmens- oder Organisationslizenzen, welche die Nutzung durch alle Mit-
arbeitenden eines bestimmten Unternehmens oder einer bestimmten Organisa-
tionseinheit regeln, konnen in der Regel nicht ohne Zustimmung des Rechts-
inhabers weitertibertragen werden.

Bei echten Lizenzen (z.B. als Bestandteil eines Software as a Service Vertrages) erhilt
der Lizenznehmer lediglich eine zeitlich beschriankte obligatorische Nutzungsbefugnis
(s. dazu auch Rz.182). Soweit im Lizenzvertrag keine Ubertragungsmoglichkeit
vorgesehen ist, setzt ein Parteiwechsel die Zustimmung des Vertragspartners voraus,
d.h. die ganze oder teilweise Ubertragung der Nutzungsbefugnis ist sonst unzulissig.
Anders ist die Rechtslage bei «unechten Einfachlizenzen», bei welchen die Nutzungs-
befugnis gegen Einmalentgelt definitiv iibertragen wurde, da in diesem Fall Art. 12
Abs. 2 URG anwendbar ist (s. vorne Rz. 19.1f.; s. zur Thematik des Second Hand-
Handels generell RAUBER, FS Thomann, 186 ff.; RicamonTi, GRUR Int. 2009, 14 ff;
DERS., AJP 2010, 584 ff.; GorDON, sic! 2008, 758 ff.; DORIGO/MORSCHER, 52 ff.; STRAUB,
Softwareschutz, Rz. 198 ff.; KGer ZG, 4.5.2011, ES 2010, 822; sowie auf européischer
Ebene EuGH, 3.7.2012, C-128/11, UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp.).

In einer «Volumenlizenz» werden mehrere Einfachlizenzen zusammengefasst. Um
unnotige Kosten einzusparen, wird meist nur ein einziger Datentrdger (Masterkopie)
ausgeliefert. Bei Onlinetibertragung erhilt der Erwerber einen einheitlichen Lizenz-
schliissel zur Freischaltung der vereinbarten Kopienzahl. Die einzelnen Nutzungs-
rechte sind bei der Volumenlizenz i.d.R. giinstiger, weil der Vertriebs- und Adminis-
trationsaufwand fiir den Hersteller geringer ist als bei der Vermarktung von
Einzellizenzen. Auf den Eigentumsiibergang am Masterdatentriager kommt es grund-
satzlich nicht an, da fiir Art. 12 Abs. 2 URG zeitlich unbeschrinkte Nutzungsrechte
massgebend sind und die Art der Softwareiibertragung irrelevant ist (s. dazu auch
vorne Rz. 17.1 sowie Ricamonti, AJP 2010, 587). Das Gesamtpaket einer Volumen-
lizenz ist wie ein Biindel von Einfachlizenzen auf Dritte tibertragbar.

Nach der hier vertretenen Auffassung ist auch eine zahlenméissige Aufspaltung der
Nutzungsrechte grundsitzlich moglich. Verdusserungsverbote sind urheberrechtlich
zwar unbeachtlich (d.h. gegeniiber dem Zweiterwerber unwirksam), vertragsrechtlich
aber innerhalb der Grenzen des Kartellrechts zulédssig. Sofern der Hersteller eine
marktbeherrschende Stellung hat und das Weitergabe- oder Aufspaltungsverbot miss-
briauchlichen Charakter hat, ist dieses unwirksam (s. dazu RicamonTi, AJP 2010,
590 ff.; DORIGO/MORSCHER, 61).

Bei netzwerkbasierten Volumenlizenzen (z.B. fiir browserbasierte und Mainframe-
Systeme) wird die Software auf einem Server installiert. In der Lizenz wird definiert,
wie viele Clients oder Nutzer darauf zugreifen diirfen. Nach der wohl h.L. setzt die
Ubertragung einzelner netzwerkbasierter Client-Nutzungsrechte voraus, dass der
Erwerber als Basis bereits tiber ein rechtméssig erworbenes Programmexemplar fiir
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den Server verfiigt (s. dazu RAUBER, FS Thomann, 188 f.; DORIGO/MORSCHER, 58;
RicamonTi, AJP 2010, 587).

Einen Spezialfall stellt die Unternehmens- oder Organisationslizenz dar, bei welcher
der Erwerber das Recht zur gleichzeitigen Nutzung auf einer unbeschriankten Anzahl
von Computern innerhalb seines Unternehmens oder seiner Organisation erhalt.
Solche Lizenzen sind i.d.R. nicht tibertragbar (s. dazu im Einzelnen STRAUB, Software-
schutz, Rz. 203 ff.).

Wenn die Software selbst online verfiigbar ist, wird oft nur ein Produkteschliissel
(Lizenzkey) oder ein Lizenzzertifikat tibertragen. Komplexe Schliissel konnten auf-
grund ihrer statistischen Einmaligkeit selbst urheberrechtlich schiitzbar sein. In der
Regel handelt es sich dabei jedoch nicht um geistige Schopfungen i.S.v. Art. 2 Abs. 1
URG, sondern um mit einem bestimmten Algorithmus erzeugte alphanumerische
Zeichenreihen. Da der Lizenzschliissel die Sachherrschaft tiber die entsprechende
Software ermoglicht, bestehen Ahnlichkeiten zu Besitzessurrogaten (s. dazu auch
RicamonTi, AJP 2010, 584 ff.).

Allféllige Sicherungskopien der Software miissen grundsétzlich nicht mit tibertragen
werden, diirfen aber nicht mehr gebraucht werden (s. dazu auch NErr/ARN, 310). Eine
Rechtsiibertragung bleibt auch dann giiltig, wenn der Verédusserer die Software selbst
verbotenerweise weiternutzt (s. dazu auch Ricamonti, AJP 2010, 586; wohl a.M.
THoMANN, Softwareschutz, 29, der auch bei online erworbener Software eine physi-
sche Weitergabe des erstellten ersten Datentrdgers als erforderlich zu erachten
scheint). Hingegen entfalten «Doppelverkiufe» keine Wirkung, weil der Verdusserer
beim zweiten Mal keine Rechte mehr iibertragen kann (s. dazu auch FrOHLICH-
BLEULER, Softwarevertriage, Rz. 175 ff.).

Ubertragt der Ersterwerber Software trotz einer Verausserungsbeschriankung weiter,
so hat der Rechtsinhaber zwar Anspriiche aus Vertragsverletzung gegen ihn, kann
aber dem Zweiterwerber die bestimmungsgemasse Nutzung nicht verbieten. Fir
deren Umfang bleiben jedoch die Umstande des urspriinglichen Vertrages mass-
gebend.

Veriusserungsverbote haben grundsitzlich nur obligatorische Wirkung zwischen den
Parteien (s. dazu auch RAUBER, Use Restrictions, 162 f. und SEmMADENI, 50, welche
solche Klauseln generell als zuléssig betrachten; demgegeniiber jedoch zuriickhaltend
NEFF/ARN, 247; offen gelassen bei HEUSLER/MATHYS, 160). Im Fall von echten Lizenz-
vertrdagen, auf welche Art. 12 Abs. 2 URG nicht anwendbar ist, kann der Zweiterwer-
ber ohne Zustimmung des Rechtsinhabers jedoch keine Gebrauchsrechte erwerben
(s. dazu auch vorne Rz. 18.1f.).

J. Vertragliche Nutzungseinschrdnkungen

Die Nutzung eines Computerprogramms wird vertraglich mitunter an eine be-
stimmte Maschine gebunden (sogenannte CPU-Klauseln). Solche Bestimmungen
sind generell eng auszulegen und dirfen die bestimmungsgemasse Nutzung der
Software nicht faktisch verunmaglichen.
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Hinter CPU-Klauseln steht die Uberlegung, dass durch neue Hardware die Leistungs-
fahigkeit und damit auch der Gebrauchswert der Software gesteigert werden kann.
Der Rechtsinhaber trdgt jedoch nichts zu solchen Leistungssteigerungen bei. Die
Zulissigkeit von CPU-Klauseln wird daher international kontrovers diskutiert (s. dazu
auch REUTTER, 25 ff.). Nach der hier vertretenen Auffassung muss der Rechtsinhaber
dem Softwareerwerber aufgrund des zwingenden Kerngehalts des Rechts auf bestim-
mungsgemisse Nutzung grundsitzlich die Moglichkeit zum Ersatz eines Systems
durch ein gleichwertiges geben (s. dazu auch RAUBER, Use Restrictions, 166 ff.; DERS.,
Computersoftware, 229 ff.; FROHLICH-BLEULER, Softwarevertrige, Rz. 1735 ff.; Heus-
LER/MATHYS, 161; NEFF/ARN, 255; STRAUB, Softwareschutz, Rz. 289 ff.).

Ahnliche Uberlegungen gelten auch in Bezug auf Softwareaktivierungen, welche an
eine bestimmte Hardwarekonfiguration ankniipfen (s. dazu im Einzelnen STRAUB,
Softwareschutz, Rz. 387 ff.). Andernfalls wird die reale Nutzungsdauer von der zufil-
ligen Lebensdauer bestimmter Hardwarekomponenten abhéngig gemacht.

Die Leistungsfahigkeit multiprozessorfihiger Software wird durch die Verteilung des
Rechenvorganges auf mehrere CPUs gesteigert. Dabei wird die Verarbeitungs-
geschwindigkeit, nicht aber die Anzahl voriibergehender Programmkopien erhoht,
da die Kopiervorgédnge nicht in den Prozessoren, sondern im Arbeitsspeicher statt-
finden. Bei Software, die fiir ein Multitasking ausgelegt ist, gehort der Einsatz
mehrerer Prozessoren grundsitzlich zum bestimmungsgeméssen Gebrauch und ist
damit urheberrechtlich zuldssig. Dieses Recht kann aber im Interesse leistungsabhén-
giger Nutzungsgebiihren vertraglich eingeschrinkt werden (s. dazu im Einzelnen
STrRAUB, Softwareschutz, Rz. 292 ff.).

In einem einzigen Prozessorchip konnen mehrere Prozessorkerne integriert werden,
welche teilweise (Multithread) oder vollstdndig (Multicore) autonom genutzt werden.
CPU-Klauseln werden praktisch immer seitens der Rechtsinhaber im eigenen Inte-
resse eingebracht. Sie stellen eine vertragliche Einschrinkung der gesetzlichen Ge-
brauchsbefugnis dar und sind daher im Zweifel eng auszulegen. Jedenfalls bei Ver-
triagen, welche erst nach Aufkommen der Multicore-Technologie geschlossen wurden,
sind unter «Prozessoren» nach dem Grundsatz in dubio contra stipulatorem die Chips
zu verstehen — unabhéngig davon, wie viele Prozessorkerne diese enthalten.

In virtualisierten Umgebungen konnen auf einem physischen Gerit mehrere in einem
virtuellen System laufende Programme betrieben werden, welche je nur einen Teil der
verfiigbaren Gesamtprozessorleistung in Anspruch nehmen. Eine virtuelle Maschine
besteht aus Software. Diese kann — statt auf einem einzelnen Rechner abzulaufen —
auch tiber mehrere Hardwareeinheiten verteilt sein. Statt jedem virtuellen System
eigene Hardware zuzuweisen, konnen virtuelle Einheiten dynamisch auf mehreren
physischen Einheiten laufen, so dass die Prozessorleistung entsprechend der Auslas-
tung der virtuellen Systeme verteilt wird (s. dazu auch STRAUB, AJP 2014, 907 ff.). Die
einzelnen Prozessoren oder Prozessorkerne stellen in solchen Umgebungen kaum
eine sinnvolle Ankniipfung fiir Lizenzgebithrenmodelle mehr dar, weil hier zwar
mehrere Prozessoren zum Einsatz kommen, diese aber dem einzelnen Programm
zumindest in zeitlicher Hinsicht nur teilweise zur Verfiigung stehen.

Durch die Bindung an bestimmte Hardwarekomponenten wird der flexible Software-
einsatz faktisch verunmoglicht. Wenn der Nutzer bei jeder Verdnderung der System-
konfiguration eine Zustimmung des Softwareherstellers braucht, ohne dass deren
Voraussetzungen im Voraus festgelegt wurden, gerit er in ein Abhingigkeitsverhiltnis.
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Das Erzwingen unangemessener Bedingungen bei Konfigurationsdnderungen durch
einen marktmichtigen Partner kann gegen das Wetthewerbsrecht verstossen (s. dazu
auch Hepp/MULLER/HERRMANN, Rz. 1696; sowie den Schlussbericht der WEKO vom
28.1.2010 in Sachen Vorabklirung SAP, RPW 2010, 435ff., wo es allerdings um
Softwarewartung ging).

Individuell bezeichnete «Named Users» kdonnen nachtraglich geandert werden,
soweit der Nutzungsumfang dadurch nicht erweitert wird.

Bei Mehrplatzlizenzen wird die Nutzungsberechtigung vertraglich mitunter auf be-
stimmte natiirliche Personen (Named Users) beschrinkt. Dies kann etwa im Bereich
der Hotline durchaus Sinn machen, doch muss der Erwerber die nutzungsberechtigten
Personen nach der hier vertretenen Auffassung nachtriglich d&ndern konnen, solange
deren Anzahl gleich bleibt (s. dazu auch HEUSLER/MATHYS, 158f.). Andernfalls
wiirden zuféllige Personalfluktuationen auf Seiten des Lizenznehmers zusitzliche
Lizenzgebiihren auslosen. Allenfalls kann ein Vollzeitnutzer auch durch mehrere
sequentiell titige Teilzeitnutzer ersetzt werden, da der Nutzungsumfang in diesem
Fall gleich bleibt.

K. Sicherheitskopien und Backups

Das Urheberrecht gibt dem Erwerber eines Computerprogramms das unabding-
bare Recht, eine Sicherungskopie davon herzustellen. Software wird oft auto-
matisch von Backups erfasst. Die dabei entstehenden Kopien — nicht aber eine
selbstandige Nutzung derselben — sind durch das gesetzliche Gebrauchsrecht
gedeckt.

Nach der EU-Richtlinie ist dieses Recht insoweit zwingend, als die Herstellung der
Sicherheitskopie zum Gebrauch notwendig ist (Art.5 Abs. 2 Softwareschutz-RL).
Dies gilt auch fiir das schweizerische Recht (s. dazu RaAUBER, Computersoftware, 192).
Es handelt sich im Grunde genommen um eine Konkretisierung des Grundsatzes, dass
der Erwerber von Computerprogrammen alle zum bestimmungsgeméssen Gebrauch
notwendigen Handlungen vornehmen darf.

Die Bestimmung iiber die Sicherungskopien erscheint zunéchst etwas antiquiert, weil
sie aus der Zeit stammt, in welcher Software auf einem einzigen physischen Daten-
triager ausgeliefert wurde. Inzwischen wird Software meist online iibertragen. Da die
jeweilige Softwareversion jedoch oft nur beschriankte Zeit zum Download bereit-
gehalten wird, kann es nach wie vor sinnvoll sein, eine entsprechende Kopie auf
einem anderen Datentriger zu speichern. Die praktische Bedeutung des Rechts auf
eine Sicherungskopie hat jedoch durch Online-Nutzungsformen wie Software as a
Service abgenommen — da es in solchen Konstellationen nicht zu einer Auslieferung
der Software kommt, besteht auch kein Recht auf Sicherungskopien.

Wird die Erstellung von Sicherungskopien vom Hersteller technisch verunmoglicht
(z.B. durch DRM-Systeme), so ist der Erwerber allenfalls zu einer Umgehung ent-
sprechender Sperren berechtigt (s. dazu auch vorne Rz.23.1f. sowie THOUVENIN/
BERGER, Kap. 6/3.9/1.3).
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Nach der wohl h.L. findet das Recht auf Sicherungskopie keine Anwendung auf
Firmware (s. dazu FROHLICH-BLEULER, Softwarevertrige, Rz. 109; NErr/ARN, 309 f.).
Dies ist m.E. richtig, sofern das Produkt anhand einer Sicherungskopie gar nicht
wiederhergestellt werden konnte.

Die Gefahr eines Nutzungsverlusts besteht auch dann, wenn der Lizenzkey verloren
geht. Softwareprodukteschliissel sind i.d.R. selbst nicht urheberrechtlich geschiitzt
(s. dazu vorne Rz.24.6). Auch wenn ein urheberrechtlicher Schutz besteht, diirfen
sie nach der hier vertretenen Auffassung aufgrund einer analogen Anwendung des
gesetzlichen Gebrauchsrechts z.B. in Repository Tools gesichert werden, obwohl sie
selbst nicht den Charakter von Computerprogrammen haben.

Backups auf Speichermedien erfassen oft nicht nur Daten, sondern auch Software.
Einerseits ist die Trennung zwischen Programmen und Daten, welche auf einem
Laufwerk gespeichert sind, oft kaum mdoglich. Andererseits ist die Mitsicherung von
Softwarekomponenten im Hinblick auf die Wiederherstellbarkeit einer bestimmten
Konfiguration fiir den Fall eines Hardwaredefekts wichtig. Auf Backupmedien kon-
nen zahlreiche Kopien der gleichen Software entstehen (z.B. tédglich ein neues
Sicherungsband). Die wohl h.L. spricht sich fiir eine weite Auslegung von Art. 24
Abs. 2 URG aus (s. RaUBER, Use Restrictions, 144; pers., Computersoftware, 233;
Capurr, 156 ff.; s. demgegeniiber aber auch BARRELET/EGLOFF, Art.24 URG N 5;
FrOHLICH-BLEULER, AJP 1995, 579; OFK-REHBINDER/VIGANO, Art. 24 URG N 7; NEFF/
ARN, 308f.). Nach der hier vertretenen Auffassung fallen derartige Kopien ganzer
Installationen (z.B. als virtuelle Maschinen) nicht unter die Sondernorm von Art. 24
Abs. 2 URG. Sie sind aber durch das Recht auf bestimmungsgemaissen Gebrauch der
Software abgedeckt.

L. Gebrauchsrecht an Dokumentationen

Auf Softwaredokumentationen sind grundsatzlich nicht die spezifischen Regeln
Uber Computerprogramme, sondern nur die allgemeinen Bestimmungen des URG
liber Sprachwerke anwendbar.

Obwohl die Grenzen zwischen Software und Dokumentation teilweise fliessend
verlaufen, sind auf solche Dokumente grundsitzlich nicht die Regeln iiber Computer-
programme, sondern diejenigen iiber Werke der Literatur und Kunst anwendbar
(s. dazu vorne Rz.2.2ff.). Rechtmissig erworbene Dokumentationen kénnen dem-
entsprechend frei gelesen und im Rahmen des Eigengebrauchs kopiert oder vermietet
werden (Art. 19 URG).

M. Schranken des Urheberrechts

Fir Computerprogramme sind als Schranken des Urheberrechts vor allem das
Gebrauchs- und Weiterverausserungsrecht des Erwerbers, das Recht auf Herstel-
lung von Sicherungskopien und das Recht auf Dekompilierung von Schnittstellen
zur Schaffung interoperabler Programme von praktischer Relevanz.

An Computerprogrammen besteht grundsitzlich kein Zitatrecht, weil diese nicht
gedankliche Inhalte, sondern primédr Funktionalitdt vermitteln. Nach der hier ver-
tretenen Auffassung sollten aber Ausschnitte eines bereits veroffentlichten Source-
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codes (z.B. Open Source Software) etwa in wissenschaftlichen Publikationen zitiert
werden konnen (s. dazu auch HEpP/MULLER/HERRMANN, Rz. 1580; THOMANN, Soft-
wareschutz, 40).

Theoretisch moglich — aber bei Computerprogrammen dusserst selten — sind Parodien
(s. dazu auch THoMANN, Softwareschutz, 40). Unter die Kategorie der Parodien diirfte
etwa «Vigor» fallen, eine Parodie des Windows Office Assistenten (<http://vigor.
sourceforge.net/> [4.8.2020]).

Die schweizerische Praxis ldsst zudem eine freie Benutzung (libre utilisation) einzelner
geschiitzter Elemente zu, wenn diese angesichts der Individualitit des neuen Werks von
unwesentlicher Bedeutung erscheinen. Je umfangreicher, komplexer und origineller
Struktur, Implementierung und Benutzeroberfldche eines Programms sind, desto eher
diirfen einzelne Elemente von Programmen Dritter im Rahmen einer freien Benutzung
eingebaut werden (s. dazu BGE 125 TIT 328 E. 4c; OGer ZH, 24.1.2013, LK100006, sic!
2013, 697 ff. E. 9.4.2; KGer AG, 31.7.1990,— «Swissbase»/«Bliss»). Die Tragweite des
Grundsatzes der freien Benutzung wird in der Literatur allerdings kontrovers diskutiert
(s. dazu CHERPILLOD, SMI 1993, 63 f.; THOMANN, Softwareschutz, 40 f.; NEFF/ARN, 217 f.;
DEsseMONTET, Droit d’auteur, Rz. 403 ff.; BARRELET/EGLOFF, Art.3 URG NS5 und
Art. 11 URG N 12; SHK-PFORTMULLER, Art. 11 URG N 6).

In zeitlicher Hinsicht sind Computerprogramme 50 Jahre tiber den Tod des Urhe-
bers bzw. der Urheber hinaus geschiitzt.

Die Schutzdauer bildet theoretisch eine Schranke in zeitlicher Hinsicht. Der Urheber-
rechtsschutz eines Computerprogramms endet 50 Jahre nach dem Tod des Urhebers
bzw. bei mehreren Urhebern nach dem Tod des letzten Miturhebers (Art. 30 URG
und Art. 8 Softwareschutz-RL). Fiir Dokumentationen etc. betrdgt die Schutzdauer
sogar 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Alle softwarebezogenen Werke diirften
somit bis weit iiber die reale Nutzungsdauer hinaus geschiitzt sein.

Il. Schutz von Datenbanken

Datenbanken sind in der Schweiz als Sammelwerke urheberrechtlich geschutzt,
wenn ihre Auswahl oder Anordnung individuellen Charakter hat. Dies ist nicht der
Fall, wenn sich ihre Struktur ohne weiteres aus ihrem Inhalt ergibt.

Art. 10 Abs. 2 TRIPS verpflichtet die Mitgliedstaaten zu einem Schutz von Daten-
sammlungen: « Compilations of data or other material, whether in machine readable or
other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute
intellectual creations shall be protected as such. Such protection, which shall not extend
to the data or material itself, shall be without prejudice to any copyright subsisting in the
data or material itself.» Ob dafiir ein spezieller Schutz geschaffen wird oder ob solche
Datenbanken als Sammelwerke dem Urheberrecht unterstellt werden, bleibt den
einzelnen Staaten jedoch freigestellt (s. dazu auch NEFF/ARN, 76).

In der EU wurde der Rechtsschutz von Datensammlungen durch die Richtlinie 96/9/EG
iber den rechtlichen Schutz von Datenbanken (Datenbankrichtlinie, DBRL) verein-
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heitlicht. Diese sicht einen besonderen Schutz fiir nicht individuelle Datenbanken vor,
deren Herstellung und Pflege wesentliche Investitionen erfordert hat (Art. 7 DBRL).

In der Schweiz sind Datenbanken als Sammelwerke urheberrechtlich geschiitzt, wenn
ihre Auswahl oder Anordnung individuellen Charakter hat (Art.4 Abs.1 URG; s.
zum Schutz von Datenbanken im Einzelnen ETiENNE CALAME, 212 ff.; KUBLER, 252 ff.;
CHerpILLOD, SMI 1993, 54; Ducor, 153 ff.; Tissot, droit d’auteur, 185 ff.; WEBER, 61 ff.;
Lurz, GRUR Int. 1993, 656; HEPP/MULLER/HERRMANN, Rz. 1602; THOMANN, Software-
schutz, 18; NErr/ARN, 171 ff.; KGer SG, 24.5.2005, DZ.2002.3, E. III/5d/aa). Zur
Anordnung gehort auch die Wahl des Datenmodells. Eine Auswahl ist nicht schiitz-
bar, wenn sie sich direkt aus der Aufgabenstellung ergibt (z.B. alphabetisches Tele-
fonbuch einer Stadt) und nicht auf individuellen Entscheidungen beruht.

Neben der Datenbankdefinition kommt auch ein Schutz der einzelnen darin gespei-
cherten Datensiitze in Betracht, wenn diese die Schwelle der Individualitit erreichen.
Urheberrechtlicher Schutz ist selbstverstdandlich auch fiir alle Softwarekomponenten
moglich, welche dem Zugriff auf Daten und der Verwaltung von Datensédtzen dienen.

Das Lauterkeitsrecht verbietet das direkte Kopieren und Verwerten von marktreifen
Leistungen Dritter ohne angemessenen eigenen Aufwand — unabhingig davon, ob
diese die Voraussetzungen immaterialgiiterrechtlichen Schutzes erfiillen (Art. 5 lit. ¢
UWG; s. dazu hinten Rz.44.1ff. sowie WEBER, 72ff.). Auch Datensammlungen,
welche die Schwelle immaterialgiiterrechtlichen Schutzes noch nicht erreichen, diirfen
von Dritten somit nicht ohne weiteres kopiert werden (s. dazu KUBLER, 269 ff.;
ETIENNE CALAME, 240 ff.).

lll. Patentrechtlicher Schutz

A. Schutzvoraussetzungen

Damit ein Patent eingetragen werden kann, missen folgende Voraussetzungen
gegeben sein (Art. 1 und 7 PatG; Art. 52-57 EPU):

— Es muss sich um eine Erfindung handeln, die das Gebiet der Technik betrifft.

— Diese muss gewerblich anwendbar sein.

— Die Erfindung muss neu sein, d.h. sie darf noch nirgendwo publiziert worden sein.
— Fur eine durchschnittliche Fachperson auf dem betreffenden Gebiet darf die

Erfindung aufgrund des aktuellen Standes der Technik nicht naheliegend sein
(erfinderische Tatigkeit).

Mit der Unterstellung der Computerprogramme unter das Urheberrecht schien die
Frage ihrer rechtlichen Einordnung gelost. Der urheberrechtliche Schutz weist jedoch
aus Sicht der Hersteller verschiedene Schwéchen auf: Er erfasst nur die konkrete
Ausgestaltung von Computerprogrammen, nicht aber die zugrunde liegenden Ideen.
Wegen der etwas vagen Schutzvoraussetzung der Individualitit und der Schwierigkeit
zu beweisen, wann bzw. von wem ein Werk geschaffen wurde, ist der Urheberrechts-
schutz zudem mit Ungewissheiten verbunden. Obwohl auch die Giiltigkeit von Patenten
nachtriglich noch angefochten werden kann, bieten diese aufgrund des Eintragungs-
verfahrens von vornherein ein hoheres Mass an Rechtssicherheit (s. zur Schwierigkeit
der Feststellung des Standes der Technik im Bereich der Softwareentwicklung aller-
dings auch BERGER, Schutz von Software, 59). Urheberrechtlicher und patentrechtlicher
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Schutz ergédnzen sich im Bereich der Software, weil ihre Zielrichtung unterschiedlich ist
(s. dazu auch Carame, SIWR 1V, 659 f.; CR PI-DEsSEMONTET, Art. 1 URG N 32; CR PI-
SCHEUCHZER, Art. 1 PatG N 60). Das Urheberrecht schiitzt die Schopfer vor allem gegen
das Kopieren bestehender Programme, das Patentrecht bietet Schutz vor der Verwer-
tung zugrundeliegender Ideen in neuen Programmen.

Die gewerbliche Anwendbarkeit ist eine zwingende Schutzvoraussetzung. Bei Hard-
oder Softwareerfindungen ist sie aber praktisch immer gegeben (s. dazu BGE 96 I 401
E. 1a, wo es um eine Maschine zur Berechnung des Biorhythmus ging). Auf die Wahr-
scheinlichkeit eines kommerziellen Erfolgs kommt es nicht an. Siehe beziiglich der
iibrigen Patentvoraussetzungen § 11 Patente: Der Schutz von technischen Innovationen,
Rz. 3.11f.

Softwarebezogene Erfindungen gehoren gemaéss der schweizerischen und europai-

schen Eintragungspraxis nur dann zum Gebiet der Technik, wenn besondere Krite-

rien erfillt sind. Nach dem derzeitigen Stand der Rechtsprechung ist dies insbeson-

dere in folgenden Fallen anzunehmen:

— Die Erfindung betrifft die Steuerung der internen Funktionsweise des Compu-
ters selbst oder seiner Schnittstellen (z.B. Art der Speicherverwaltung durch
Betriebssysteme).

— Die Erfindung betrifft die Steuerung nachgelagerter technischer Komponenten
(z.B. Industrieanlagen, welche physikalische oder chemische Effekte erzielen).

— Die Erfindung betrifft die Verarbeitung technischer Daten (z.B. digitale Bilder
oder verschlusselte elektronische Nachrichten) und diese Verarbeitung betrifft
technische Aspekte der Daten (z.B. die Codierung, die technische Eignung zur
Weiterverarbeitung o.A.).

Umfasst ein Patentanspruch nebst softwarebezogenen Merkmalen technische Mittel
(z.B. Prozessoren, Speicher, Schnittstellen, Sensoren usw.) ist geméass der europai-
schen Eintragungspraxis die Technizitat gegeben. Bei der Beurteilung der erfinderi-
schen Tatigkeit wird dann zwischen technischen und nicht-technischen Merkmalen
differenziert («COMVIK»-Ansatz). Das Eidgendssische Institut flir Geistiges Eigentum
(IGE) verfolgt bei der Prifung der Technizitdt von Schweizer Patentanmeldungen
einen ahnlichen Ansatz. Weil Neuheit und erfinderische Tatigkeit nicht Gegenstand
der amtlichen Prifung des IGE sind, wird die Technizitat der Merkmale solcher
«gemischter» Anspriiche oft erst im Streitfall (gerichtlich) beurteilt.

Software kann nur ausgefiihrt werden, wenn sie in einen Arbeitsspeicher geladen
wird, was physikalisch zur Ubertragung elektrischer Signale — und i.d.R. auch zu einer
Verinderung von Magnetisierungszustdnden in Speichern — fithrt. Durch die Anwen-
dung von Computerprogrammen werden somit Naturkrifte (insb. elektrische Ener-
gie) nutzbar gemacht. Obwohl Softwareerfindungen also mit technischen Effekten
einhergehen, gelten sie geméss Praxis in der Schweiz und in Europa nicht per se als
technisch: Im Europiischen Patentiibereinkommen gibt es einen generellen Aus-
schluss von der Patentierbarkeit von Computerprogrammen als solche. Art. 52 Abs. 2
lit. ¢ EPU lautet: «Als Erfindungen |[...] werden insbesondere nicht angesehen: |...]
Programme fiir Datenverarbeitungsanlagen.» Dies wird jedoch durch Abs. 3 derselben
Bestimmung relativiert: «/...] Absatz 2 steht der Patentfihigkeit der in dieser Vorschrift
genannten Gegenstinde oder Titigkeiten nur insoweit entgegen, als sich die europiiische
Patentanmeldung oder das europdische Patent auf die genannten Gegenstinde oder
Titigkeiten als solche bezieht.»
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Hardware gehort demgegeniiber ohne Einschrinkung zum Gebiet der Technik.
Gleiche Funktionen konnen oft sowohl durch Hardware oder durch Software reali-
siert werden. Die Grenzen zwischen Hard- und Software sind bei in Computerchips
verkorperten Steuerungen ohnehin fliessend. Indessen sprechen verschiedene Griinde
fiir eine besonders sorgfiltige Priifung von Softwarepatenten.

Computerprogramme bestehen i.d.R. aus zahlreichen Elementen, von denen einzelne
erfinderischer Natur sein mogen. Erfinderisch kann aber auch die nicht naheliegende
Kombination bekannter Elemente sein. Ein integraler Schutz ganzer Computerpro-
gramme ist nicht Aufgabe des Patentrechts. Ein solcher Schutz wiirde einerseits zu weit
gehen, weil damit auch nichterfinderische Leistungen umfasst wiirden, andererseits aber
zu wenig weit, weil statt an den zugrundeliegenden Ideen an deren Ausdrucksform
angekniipft wiirde — wofiir das Urheberrecht zusténdig ist. Es geht somit nicht um den
Schutz von Computerprogrammen an sich, sondern um denjenigen von Erfindungen
aus dem Bereich der Software. Die Richtlinien des IGE fiir die Sachpriifung der
nationalen Patentanmeldungen vom 1.1.2019 verwenden dementsprechend den Begriff
der «computerimplementierten Erfindung» (vgl. auch Richtlinien EPA, Kap. G/11/3.6).

Computerprogrammen liegen letztlich mathematische Prinzipien zugrunde. Diese
Prinzipien gehoren grundsitzlich nicht zum Bereich der Erfindungen (Art. 52 Abs. 2
lit. a EPU). Im EPA-Entscheid vom 15.7.1986 (T 0208/84, ABIL. EPA 1/87 14, GRUR
Int. 1987, 173 «Vicom»), wird folgerichtig festgehalten, dass mathematische Methoden
als solche keinen Patentschutz erlangen konnen, wohl aber die Anwendung dieser
Methoden, wenn dadurch iiber die blosse Zahlenverarbeitung hinaus auf physika-
lische Erscheinungen eingewirkt wird.

In der Diskussion um die Patentierbarkeit von Computerprogrammen wurde oft an
den Begriff des Algorithmus angekniipft (s. dazu auch Frel, 124 f.; NErr/ARN, 134 ff.).
Dieser Terminus wird sowohl in der Mathematik als auch in der Informatik verwen-
det. Er wird vorliegend als eindeutige Handlungsvorschrift zur Losung eines Problems
oder einer Klasse von Problemen in endlich vielen Schritten verstanden. Computer-
programme beinhalten somit stets Algorithmen. Nach dem hier vertretenen Ver-
stidndnis ist dieser Begriff jedoch weit zu fassen und kann sowohl abstrakte — und
damit freihaltebediirftige — mathematische Losungsprinzipien als auch konkrete tech-
nische Losungswege umfassen (s. dazu allerdings differenzierend IGE, Richtlinien
Sachpriifung, Ziff. 2.1.1). Er ist somit alleine nicht geeignet zur Beurteilung der
Patentfahigkeit computerbezogener Erfindungen.

Falls Funktionen von Programmen (z.B. Fettdruck bei Textverarbeitungsprogrammen,
Moglichkeit zum Riickgéngigmachen von Bildbearbeitungsschritten, Sortiermoglichkei-
ten in Tabellen) per se nicht-technisch sind, sind sie weder urheberrechtlich noch
patentrechtlich monopolisierbar. Entsprechenden Patentanspriichen fehlt die Patent-
fahigkeit, weil solche Merkmale aufgrund ihrer fehlenden Technizitdt nicht zur Ab-
grenzung vom Stand der Technik beitragen. Dies gilt selbst dann, wenn die Funktion
von den bereits existierenden Programmen noch nicht erfiillt wird (z.B. weil das
Bediirfnis bisher noch nicht erkannt wurde oder noch kein technischer Weg zu dessen
Befriedigung gefunden wurde). Schutzfihig sind hingegen die technischen Losungswege
zur Erfillung der betreffenden Funktion. Funktionen technischer Art (z.B. das Gene-
rieren eines bestimmten Steuerparameters fiir eine Werkzeugmaschine oder die Identi-
fikation eines zu einem Organ gehorenden Gebiets bei einem Computertomogramm)
konnen als solche geschiitzt werden, wenn sie neu und erfinderisch sind und wenn dem
Fachmann im Rahmen einer Patenanmeldung ein Weg zur Umsetzung aufgezeigt wird.
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Software durchléduft i.d.R. verschiedene Entwicklungsstufen von der Konzeption iiber
die Implementierung in Sourcecodeform bis zum funktionsfihigen Computerpro-
gramm (s. dazu vorne Rz. 16.1f.). Erst der Ablauf des Objectcodes bzw. Executables
fithrt zu technischen Effekten (d.h. dem Fluss elektrischer Energie oder optischer
Signale). Patentrechtlich relevant sind aber die zugrundeliegenden Ideen. Diese sind
in Konzepten, Sourcecodes etc. materialisiert. Wie in anderen Bereichen (z.B. Ma-
schinenbau) ist patentrechtlich aber nicht der Plan selbst, sondern die zugrundelie-
gende Erfindung schiitzbar (Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU nennt Pline im gleichen Absatz
wie Programme fiir Datenverarbeitungsanlagen).

Computerprogramme sind zudem gegeniiber blossen Daten abzugrenzen. Patent-
rechtlich schiitzbar sind nicht statische Informationen, sondern Verfahren bzw. funk-
tionsfahige Losungen (s. dazu vorne Rz. 1.1).

Grundsétzlich kann unterschieden werden zwischen Herstellungsverfahren, welche
durch dazu konstruierte Einrichtungen selbsttitig ausgefiihrt werden (d.h. technische
Verfahren), und Arbeitsverfahren, bei welchen einzelne Arbeitsschritte durch den
Menschen gesteuert werden (d.h. Anweisungen an den menschlichen Geist; s. dazu
KurHavy, sic! 2005, 774 ff.; Frei, 127). Allerdings betreffen Erfindungen auf dem
Gebiet der Informatik i.d.R. einzelne Elemente in einem Gesamtsystem. Zu ihrer
Umsetzung konnen weitere erfinderische Schritte notwendig sein. Umgekehrt konn-
ten Prozesse, welche heute noch menschliche Intervention erfordern, in Zukunft
ihrerseits durch Computerprogramme erledigt werden. Die Beantwortung der Frage,
ob menschliche Umsetzungsschritte erforderlich sind, erlaubt alleine keine abschlies-
sende Beantwortung der Frage der Technizitit, bildet aber ein wichtiges Indiz. Dies
gilt insb. fiir grafische Benutzeroberfldchen: Unterstiitzen diese den Nutzer durch eine
standige und/oder gefithrte Mensch-Maschine-Interaktion glaubhaftbei der Ausfiih-
rung einer technischen Aufgabe, sind sie schiitzbar. Beziehen sich die dargestellten
Informationen und/oder Bedienungselemente letztlich auf subjektive Interessen oder
Priferenzen der Nutzer oder unterstiitzen Sie diese bei einer nichttechnischen Ent-
scheidung, liegt i.d.R. kein technischer Charakter vor (vgl. EPA, 1.4.2009, T 1143/06;
2.8.2012, T 1741/08; 10.11.2016, T 1802/13; Richtlinien EPA, Kap. G/11/3.7).

Die Diskussion tiber die Schutzwiirdigkeit von Computerprogrammen wurde — aus-
gehend von den Entwicklungen des US-amerikanischen Rechts — oft parallel mit
derjenigen der Schiitzbarkeit von Geschiiftsmethoden gefiihrt. Letztere sind grund-
sédtzlich nicht technischer Natur. Allerdings wurde immer wieder versucht, patent-
rechtlich nicht schiitzbare Geschiftsideen (z.B. Methoden des E-Commerce) durch
eine Implementierung in Computerprogramme zu monopolisieren (s. etwa EPA,
21.4.2004, T 0258/03, ABI. EPA 2004, 575 — «Auktionsverfahren/Hitachi», besprochen
bei WEIBEL, sic! 2015, 514 ff.; und KuLHAVY, sic! 2005, 774 ff.). Die neuere Praxis des
EPA priift daher zu Recht, ob die erfinderische Leistung im Bereich der technischen
oder der nichttechnischen Elemente liegt. Merkmale, die nicht zum technischen
Charakter der Erfindung beitragen, werden bei der Beurteilung der erfinderischen
Tétigkeit ausser Acht gelassen bzw. als zwingend zu erfiillende Vorgabe in die
Aufgabe an den (technischen) Fachmann integriert (s. dazu etwa EPA, 26.9.2002,
T 0641/00, ABIL. EPA 2003, 352 — «Zwei Kennungen/Comvik»; sowie Richtlinien EPA,
Kap. G/VII/5.4).

In einer ersten Phase wurden vom EPA nur hardwarebezogene Softwareerfindungen
zur Eintragung zugelassen. Da die Grenzen bis zu einem Grad fliessend blieben, die
Patenteintragung indessen nur entweder zugelassen oder aber verweigert werden
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kann, ist diese Unterscheidung zu Recht auf Kritik gestossen (s. dazu die vertiefte
Analyse der dlteren Praxis bei Frer, 132 ff.; CLosa et al., 173 ff.). Unter dem Einfluss
des damals grossziigigeren US-amerikanischen Patentrechts hat das EPA seine bishe-
rige Praxis 1998 liberalisiert (EPA, 1.7.1998, T 1173/97, ABL EPA 1999, 609 ff. —
«Programm-Produkt/IBM»; s. dazu auch HEeINrRICH, Art.1 PatG N 42 ff.; FRAUEN-
KNECHT, sic! 2001, 715 ff.; WELCH/MULLER, sic! 2002, 292 ff.). Entscheidend ist danach,
dass das Programm beim Betrieb eine weitere technische Wirkung hervorbringt,
welche iiber die normalen physikalischen Vorgidnge beim Programmablauf — d.h.
Anderungen von Magnetisierungszustinden in Arbeitsspeichern — hinausgeht (s. dazu
auch EPA, 11.12.2002, T 0125/01; 23.2.2006, T 0424/03 - «Clipboard Formats I/
Microsoft»; sowie die Analyse der Rechtsprechung bei SINGER/STAUDER, Art. 52 EPU
N 36 ff.; CALAME, Softwareschutz, 335 ff.; THOUVENIN/BERGER, Kap. 6/2.3/3). Das ist
insb. in den nachfolgend erwihnten Fallgruppen anzunehmen (s. dazu im Einzelnen
die Richtlinien EPA, Kap. G/11/3.6):

— Die Erfindung betrifft die Steuerung der internen Funktionsweise des Computers
selbst oder seiner Schnittstellen, z.B. Art der Speicherverwaltung durch Betriebs-
systeme (s. dazu EPA, 25.1.2007, T 0121/06; 18.4.2007, T 1351/04; 6.10.1988, T 0006/
83, ABL EPA 1-2/90, 5 — «Datenprozessornetz/IBM»; s. in diesem Zusammenhang
aber auch BGH, 22.4.2010, Xa ZB 20/08 in der Beschwerdesache betreffend die
Patentanmeldung DE 102 32 674.6-53, wonach es ausreichen soll, dass der Ablauf
eines Computerprogramms zur Losung eines technischen Problems ausserhalb der
Datenverarbeitungsanlage eingesetzt wird). Ebenfalls eine weitere technische Wir-
kung liegt vor, wenn die Erfindung auf spezifischen Uberlegungen zur internen
Funktionsweise des Computers beruht (s. dazu EPA, 21.11.2014, T 1358/09 —
«Classification/BDGB Enterprise Software»).

— Die Erfindung betrifft die Steuerung eines technischen Verfahrens (also z.B. nach-
gelagerter technischer Komponenten), z.B. Industricanlagen, welche physikalische
oder chemische Effekte erzielen (s. dazu EPA, 21.5.1987, T 0026/86, ABL. EPA 1-2/
88, 19 — «Rontgeneinrichtung/Koch & Sterzel»; 19.3.1992, T 0854/90, ABI. EPA 11/
93, 669 — «Kartenleser/IBM»; 13.12.2006, T 1227/05 ABI. 2007, 574 — «Schaltkreissi-
mulation»; anders jedoch EPA, 12.12.1989, T 0158/88, ABl. EPA 11/91, 566 -
«Schriftzeichen/Siemens»). Generell erscheint die Signalverarbeitung technikniher
zu sein als die reine Verarbeitung von Daten (s. dazu auch IGE, Richtlinien Sach-
priifung, Ziff. 2.1.1).

2008 legte die Prisidentin des EPA der Grossen Beschwerdekammer vier Fragen
betreffend die Patentierbarkeit von Software vor. Damit wurde bezweckt, eine ein-
heitliche Rechtsprechung aller technischen Beschwerdekammern in Hinblick auf den
Beitrag von Software-Merkmalen zu einer patentfdhigen Erfindung zu erreichen. Die
Grosse Beschwerdekammer anerkannte zwar die grundsétzliche Bedeutung der Fra-
gen, trat jedoch nicht auf sie ein, weil bereits ein ausgefeiltes System bestehe, um den
erfinderischen Schritt einzuschétzen (Vorlage G 3/08, Opinion of the Enlarged Board
of Appeal of 12 May 2010 in relation to a point of law referred by the President of the
European Patent Office pursuant to Article 112[1][b] EPC; s. dazu auch THOUVENIN,
sic! 2010, 808 ff.).

Der Grossen Beschwerdekammer wurden sodann 2019 drei Fragen betreffend die
Patentierbarkeit von computerimplementierten Simulationsverfahren vorgelegt (Vor-
lage G 1/19 vom 22.2.2019 [Pending referral]; s. dazu EPA, Amtsblatt April 2019, A35,
T 0489/14, Abl. EPA 5/19, A35; s. dazu auch VALLONE, sic! 2019, 659ff.). Die
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vorlegende Beschwerdekammer war der Ansicht, zu diesem Thema wiirden einander
widersprechende Entscheidungen der verschiedenen Beschwerdekammern vorliegen.
Falls die Grosse Beschwerdekammer auf die Vorlage eintritt, wird sie zu entscheiden
haben, ob computerimplementierte Simulationsverfahren tiberhaupt patentfihig sein
konnen. Falls ja, stellt sich insbesondere die Frage, welche Anforderungen an die
Technizitdt der Merkmale gestellt werden, insbesondere ob es ausreicht, dass Merk-
male auf technischen Prinzipien basieren, die dem simulierten System oder dem
simulierten Prozess zugrunde liegen. Generell wird davon ausgegangen, dass ein
Simulationsverfahren einen technischen Zweck hat, wenn das Verhalten einer hinrei-
chend bestimmten Klasse von technischen Gegenstdnden oder spezifischen tech-
nischen Prozessen simuliert wird; der Anspruch ist entsprechend funktional zu be-
schrinken. Es ist nicht notwendig, dass ein Anspruch auch ein materielles Endprodukt
(oder dessen Herstellung) umfasst (s. dazu EPA, 13.12.2006, T 1227/05, Abl. EPA 11/
07, 574 — «Schaltkreissimulation I/Infineon Technologies»). Bei der computergestiitz-
ten Konstruktion eines spezifischen technischen Gegenstandes, verfolgt die Bestim-
mung eines technischen Parameters einen technischen Zweck, wenn der Parameter
untrennbar mit der technischen Funktion des technischen Gegenstands verbunden ist
und die Bestimmung auf technischen Uberlegungen beruht. Wenn allerdings das
Ergebnis der beanspruchten computergestiitzten Bestimmung des Parameters von
Entscheidungen abhingt, die ein menschlicher Nutzer treffen muss, so fehlt es an
einer technischen Wirkung (s. dazu EPA, 6.2.2007, T 0471/05; 6.2.2007, T 0625/11;
3.9.2014, T 0835/10 — «Array transformation/Mentor Graphics»). Technische Uberle-
gungen allein geniigen allerdings nicht: Falls ein Verfahren grundsitzlich auch ohne
Einsatz eines Rechners, auf rein gedanklicher Ebene, durchfiihrbar ist, fehlt es am
technischen Charakter (s. dazu EPA, 12.7.2005, T 0914/02).

Datenmodelle und andere Informationsmodelle auf abstrakter logischer Ebene haben
per se keinen technischen Charakter (s. dazu im Einzelnen die Richtlinien EPA,
Kap. G/11/3.6.3). Wenn Datenstrukturen oder Datenformate jedoch funktionelle
Daten beinhalten, die der Steuerung einer Vorrichtung dienen, die die Daten ver-
arbeitet, so umfassen oder reflektieren die Daten technische Merkmale der Vorrich-
tung. Im Gegensatz dazu sind kognitive Daten nur fiir menschliche Nutzer der
Vorrichtung relevant — sie konnen somit nicht zur Erzeugung einer technischen
Wirkung beitragen (s. dazu EPA, 15.3.2000, T 1194/97, Abl. EPA 12/00, 525 -
«Datenstrukturprodukt/Philips»).

Verfahren zum Verschliisseln, Entschliisseln oder Signieren von elektronischen Nach-
richten werden als technisch betrachtet, auch wenn sie im Wesentlichen auf mathe-
matischen Methoden beruhen (s. dazu EPA, 30.5.2000, T 0027/97 — «Cryptographie a
clés publiques/France Telecom»; 30.11.2010, T 1326/06 — «<RSA Schliisselpaarberech-
nung/Giesecke & Devrient»).

Algorithmen, die der Kiinstlichen Intelligenz und dem maschinellen Lernen zugrunde
liegen, sind per se abstrakter mathematischer Natur. Wie bei anderen mathematischen
Methoden konnen jedoch technische Anwendungen dem Patentschutz zuginglich
sein. Dazu gehort z.B. die automatische Steuerung einer technischen Vorrichtung
gestiitzt auf erfasste und geeignet verarbeitete Daten aus dem bisherigen Betrieb der
Vorrichtung (s. dazu EPA, 29.9.1989, T 0297/86). Ein weiteres Bsp. ist die Klassifizie-
rung von digitalen Bilddaten (s. dazu EPA, 11.6.2015, T 1286/09 — «Image classifier/
Intellectual Ventures»). Im Gegensatz dazu wird die Klassifizierung von Textdoku-
menten oder gar von abstrakten Datensétzen nicht als technische Tatigkeit aufgefasst
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(s. dazu EPA, 21.11.2014, T 1358/09 — «Classification/BDGB Enterprise Software»;
21.9.2012, T 1784/06 — «Classification method/Comptel»).

Im Europédischen Patentiibereinkommen sind nicht nur Computerprogramme als
solche von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, sondern auch die Wiedergabe von
Informationen als solche (Art. 52 Abs. 2 lit. d i.V.m. Art. 52 Abs. 3 EPU). Dies ist
vorliegend insb. fiir die Schutzfahigkeit von (grafischen) Benutzeroberfliichen von
Bedeutung. Ein Layout fiir eine grafische Benutzeroberfliche (GUI) als solches gilt
im Grundsatz als nichttechnisch. Es erhélt aber einen technischen Charakter, wenn
die Art der Wiedergabe eine glaubhafte technische Wirkung hat (s. dazu EPA,
1.4.2009, T 1143/06 — «Data selection system/British Telecommunications»). Dies ist
insb. dann gegeben, wenn das GUI den Nutzer durch eine stdndige und/oder gefiihrte
Mensch-Maschinen-Interaktion glaubhaft bei der Ausfiihrung einer technischen Auf-
gabe unterstiitzt oder wenn einem Nutzer ein interner Zustand in einem technischen
System vermittelt wird (s. dazu EPA, 2.9.2015, T 0336/14 — «Presentation of operating
instructions/Gambro»; 10.11.2016, T 1802/13 - «Brain stimulation/Cleveland»;
27.4.2010, T 0528/07 — «Portal System/Accenture»; 25.7.2014, T 2035/11 — «Navigation
System/Beacon Navigation»). Merkmale, die ausschliesslich darauf abzielen, die Art
und Weise, in der Informationen durch den menschlichen Verstand des Nutzers
aufgenommen oder verarbeitet werden, zu verbessern, gelten als nichttechnisch
(s. dazu EPA, 11.7.2013, T 1670/07 — «Shopping with mobile device/Nokia»; 2.8.2012,
T 1741/08 — «GUI layout/SAP»; 12.6.2015, T 1958/13 — «Single-drag gesture/LG»).

Im Jahr 2000 wurde ein erfolgloser Versuch unternommen, die Bestimmung des EPU,
welche die Patentierung von Computerprogrammen als solche ausschliesst, durch eine
Revision des Abkommens zu streichen. In der EU wurde bisher ebenfalls erfolglos
iiber eine Harmonisierung der Eintragungsvoraussetzung von Softwareerfindungen
diskutiert (s. den Vorschlag der EU-Kommission fiir eine Richtlinie iiber die Paten-
tierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, KOM 2002/92; s. zur Geschichte
des gescheiterten Richtlinienvorschlages im Einzelnen CaLaMmE, SIWR 1V, 672 ff.).

Das schweizerische Patentgesetz enthilt im Gegensatz zum EPU keine expliziten
Bestimmungen tiber den Schutz von Computerprogrammen oder dessen Ausschluss.
Im Zusammenhang mit der (fehlenden) Patentfihigkeit eines gedruckten Nachschla-
gewerks entwickelte das Bundesgericht die Formel, dass «Anweisungen an den
menschlichen Geist» nicht schiitzbar seien (BGer 14.6.1968, PMMBI 1968 1, 52 ff.,
BGE 95 I 579; siehe dazu auch Fre1, 109 f.). Im gleichen Jahr hatte die Beschwerde-
kammer des damaligen BAGE erstmals die Frage der Patentfdhigkeit eines Compu-
terprogramms zu entscheiden (BAGE, 3.9.1968, PMMBI 1968 1, 53; s. dazu auch FRer,
110f.). Es ging um ein Programm, welches der Berechnung bautechnischer Leistun-
gen diente. Die Beschwerdekammer nahm hier auf die vom Bundesgericht verwen-
dete Formel Bezug. Wihrend lidngerer Zeit wurden nun Computerprogramme mit
«Anweisungen an den menschlichen Geist» gleichgesetzt, um ihre Schutzfdhigkeit
generell zu verneinen. Das Bundesgericht hat die Formel in BGE 951579 E. 4 auf ein
Verfahren zur Verteilung elektrischer Energie angewandt und entschieden, dass
mathematische Losungsmethoden auch dann nicht patentfihig seien, wenn sie auf
ein technisches Problem angewendet werden. In BGE 98 Ib 396 E. 4 wurde apodik-
tisch festgehalten, dass Computerprogramme nicht patentrechtlich schiitzbar seien.
Mit der steigenden wirtschaftlichen Bedeutung von Computerprogrammen erhohte
sich indessen das Bediirfnis nach einem wirksamen Patentschutz. 1975 hat die Be-
schwerdekammer des BAGE die Schiitzbarkeit eines Computerprogramms unter
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bestimmten Voraussetzungen erstmals bejaht (BAGE, 4.2.1975, PMMBI 1975 1, 30).
Die Anwendung jenes Programms hatte tiber den blossen Ablauf im Computer hinaus
Wirkungen auf Naturkrifte erzeugt (insb. Steuerung der Produktionstemperatur einer
Industrieanlage). Seither ist es in der Schweiz — soweit ersichtlich — nicht mehr zu
Entscheiden iiber die Patentierbarkeit von Computerprogrammen gekommen.

Die heutige Praxis des IGE zur Eintragungsfihigkeit von computerimplementierten
Erfindungen lehnt sich eng an diejenige des EPA an (s. dazu auch IGE, Richtlinien
Sachpriifung, Ziff.2.1.1; CR PI-ScHEUCHZER, Art.1 PatG N 58 ff.; BERTSCHINGER,
Rz.4.30ff.; Fre1, 121). Gemiss den Priifungsrichtlinien kann sich der technische
Charakter aus der Aufgabestellung, den Mitteln, den Wirkungen oder den zu ihrer
Erzielung notwendigen Uberlegungen ergeben. Weil Neuheit und erfinderische Titig-
keit nicht Gegenstand der amtlichen Priifung des IGE sind, wird die Technizitit der
Merkmale von «gemischten» Anspriichen oft erst im Streitfall (gerichtlich) beurteilt.

B. Art des Patents

Durch Patente kann ein Programm mit bestimmten Eigenschaften (Vorrichtungs-
patent/Stoffpatent/Erzeugnispatent), ein bestimmtes Herstellungsverfahren (Verfah-
renspatent) oder eine Methode flir den Betrieb einer Vorrichtung geschiitzt werden.

Fiir Softwareerfindungen kommen alle drei Patentarten in Betracht (s. dazu Richt-
linien EPA, G/I1/3.6; FrEl, 158; THOUVENIN/BERGER, Kap. 6/2.3/2; HiLty, Urheber-
recht, Rz.338). Die Technizitit von Anspriichen, welche Hardwarekomponenten
umfassen, ist ohnehin gegeben. Ein Verfahren, das (explizit oder implizit) technische
Mittel umfasst, das sich z.B. nur mittels Einsatz eines Computers durchfiihren lésst,
hat ebenfalls technischen Charakter (s. dazu EPA, 21.4.2004, T 0258/03, ABL. EPA
2004, 575 — «Auktionsverfahren/Hitachi», besprochen bei WEIBEL, 514 ff.; und KuL-
HAVY, 774 ff.).

Das Patentrecht bezweckt nicht den Schutz ganzer Computerprogramme, sondern
einzelner softwaretechnischer Erfindungen. Daher sind bei der Anmeldung grund-
sétzlich keine Ausdrucke des ganzen Programms (z.B. des Sourcecodes) einzureichen,
sondern die beanspruchte Erfindung ist sprachlich — allenfalls ergénzt durch Ablauf-
diagramme etc. — zu beschreiben (s. dazu im Einzelnen die Richtlinien EPA, Kap. F/
11/4.12, sowie die Musterbeispiele bei CLosa et al., 51 ff.). Bei Erfindungen im Bereich
Kiinstliche Intelligenz bzw. maschinelles Lernen ist es ratsam, detaillierte Informatio-
nen zum verwendeten Algorithmus (einschliesslich z.B. Topologie und Gewichte
eines kiinstlichen neuronalen Netzes) und/oder zur Trainingsphase (einschliesslich
der herangezogenen Daten) in die Anmeldung aufzunehmen (s. auch Richtlinien
EPA, Kap. G/I1/3.3.1; FiscHER, epi Information 1/19, 45).

C. Rechte an der Erfindung

Das Patentgesuch kann auch durch eine juristische Person (z.B. die Arbeitgeberfir-
ma) gestellt werden. Der bzw. die Erfinder haben jedoch Anspruch auf Nennung in
der Patenschrift (Art. 4" PVU).

Im Arbeitsrecht wird zwischen verschiedenen Kategorien von Erfindungen unter-
schieden (Art.332 OR; s. dazu im Einzelnen § 14 Rechte an Entwicklungen des
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Arbeitnehmers). Es gibt jedoch im Gegensatz zum Urheberrecht keine softwarespezi-
fische Regelung. Das bedeutet, dass die Rechte an einer Erfindung, welche ein
Arbeitnehmer bei der Entwicklung einer Software ausserhalb seiner vertraglichen
Pflichten macht, ohne besondere Vereinbarung auch dann nicht automatisch auf den
Arbeitgeber tibergeht, wenn die Urheberrechte am Programmcode der Software
gestiitzt auf Art. 17 URG vom Arbeitgeber ausgeiibt werden diirfen.

D. Schutzumfang

Der Inhaber kann anderen die kommerzielle Ausfilhrung des Patents («Nach-
machen») und das «Nachahmen» verbieten, d.h. die Ausflihrung mit nicht substan-
ziellen Abweichungen («aquivalente Patentverletzung»).

Falls nicht der Sourcecode unmittelbar vorliegt, kann der Nachweis, dass gewisse
softwarebezogene Merkmale eines geltend gemachten Patentanspruchs benutzt sind,
schwierig sein. Dies kann die Durchsetzung von entsprechenden Patentanspriichen im
Rahmen einer Verletzungsklage erschweren. Die Schweizerische Zivilprozessordnung
und das Patentgesetz sehen in diesem Zusammenhang Beweissicherungsmassnahmen
vor, insb. die «genaue Beschreibung» (Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG i.V.m. Art. 158 Abs. 1
lit. a ZPO), welche durch eine Abordnung des Bundespatentgerichts in den Raumlich-
keiten einer Gesuchsgegnerin vorgenommen wird. Beantragt eine Partei eine solche
Beschreibung, so hat sie glaubhaft zu machen, dass ein ihr zustehender Anspruch in
Bezug auf die zu beschreibenden Vorrichtungen oder Verfahren verletzt ist oder eine
Verletzung zu befiirchten ist (Art. 77 Abs. 2 PatG). Fiir Tatsachen, die gestiitzt auf die
Beschreibung bewiesen werden sollen, wird keine Glaubhaftmachung verlangt, aber es
sind substantiierte Behauptungen vorzubringen (BGE 138 III 76 E.2.4.2; BGer
24.11.2017, 4A_338/2017, E. 2.1). Die Gewihrung einer Beschreibung zur Beweissiche-
rung setzt voraus, dass die zu belegenden Tatsachen der gesuchstellenden Partei nicht
ohne Gerichtsintervention zuginglich sind (BPatGer 23.5.2018, S2018_001, E.4.2).
Ebenso soll die Gesuchstellerin angeben, mit welcher Methodik und in welchem Setup
die durch die Software erzeugten Wirkungen, die auf die Verletzung (oder Nicht-
Verletzung) hindeuten, ermittelt werden konnen (BPatGer 23.5.2018, S2018_001,
E. 4.5.5). Es empfiehlt sich, bereits bei der Definition von Patentanspriichen fiir compu-
terimplementierte Erfindungen der Nachweisbarkeit besonders Rechnung zu tragen.

Das Patentrecht bezieht sich primér auf die kommerzielle Nutzung (Art. 8 PatG; s.
auch BERGER, Schutz von Software, 52). Somit sind Privatkopien patentierter Soft-
ware anders als im Urheberrecht grundsitzlich zuldssig.

Die Erschopfung der Rechte an Patenten ist in Art. 9a PatG geregelt. Diese Regelun-
gen gelten auch fiir patentgeschiitzte Computerprogramme bzw. computerimplemen-
tierte Erfindungen, und zwar nach der hier vertretenen Auffassung unabhingig von
der Art der Ubertragung (auf Datentriger oder online). Wurde eine Ware oder ein
Verfahren vom Rechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung vom Rechtsinhaber im
Européischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht, diirfen diese auch in der Schweiz
verwendet werden. Hat das Patent nur untergeordnete Bedeutung fiir die funktionelle
Beschaffenheit des Programms, so darf dieses auch von ausserhalb des Europiischen
Wirtschaftsraums eingefiihrt werden. Dies bringt schwierige Wertungsfragen mit sich.
Nach der hier vertretenen Auffassung kann das zur wettbewerbsrechtlichen Markt-
abgrenzung verwendete Kriterium der Substituierbarkeit auch hier verwendet wer-
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den. Die patentgeschiitzte Erfindung ist demnach von untergeordneter Bedeutung fiir
die Software, wenn sie fiir das Zielpublikum nicht kaufentscheidend ist und dieses
ohne weiteres auf ein Alternativprodukt ausweichen kann. Die untergeordnete Be-
deutung wird vermutet, solange der Patentinhaber nicht das Gegenteil glaubhaft
macht. Eine weitere Schranke in Bezug auf die Verhinderung von Parallelimporten
bildet zudem das Wettbewerbsrecht (s. Art. 3 Abs. 2 KG).

Das Patent kann zur Durchfiihrung von Forschungs- und Versuchshandlungen be-
nutzt werden (Forschungsprivileg, Art. 9 Abs. 1 lit. b PatG). Zu derartigen Zwecken
diirfen unter patentrechtlichen Gesichtspunkten auch Methoden des Reverse Engi-
neering angewendet werden (s. dazu im Einzelnen StrAuUB, ZSR 2003 I, 17f,; s.
demgegeniiber jedoch SHK-OERTLI, Art. 21 URG N 53).

Personen, welche die Erfindung schon vor der Anmeldung gutgldubig benutzt haben,
diirfen sie im gleichen Rahmen wie vor der Anmeldung weitergebrauchen (Art. 35
PatG; s. dazu auch BERGER, Schutz von Software, 57).

Wer eine abhiéingige Erfindung macht, welche einen namhaften technischen Fortschritt
auf dem betreffenden Gebiet bringt, hat Anspruch auf eine Gebrauchslizenz (Art. 36
PatG; siehe dazu in Bezug auf Software auch BERGER, Schutz von Software, 58).

Im Falle von den Patentschutz iiberwiegenden offentlichen Interessen sind ebenfalls
Zwangslizenzen denkbar (Art. 37 und 40 PatG; s. dazu in Bezug auf Software auch
BERGER, Schutz von Software, 58). Im Bereich der Informatik ist diese Moglichkeit
bisher jedoch toter Buchstabe geblieben.

Vertragliche Lizenzen konnen im Patentregister eingetragen werden und erhalten
dadurch Schutz gegeniiber kiinftigen gutgldubigen Erwerbern des Patentrechts
(Art. 34 Abs. 3 PatG).

Der Patentschutz fiir schweizerische Patente ist auf maximal 20 Jahre seit der
Anmeldung beschrinkt, was fiir Computerprogramme bereits als lang erscheint
(Art. 14 PatG). Bei Europiischen Patenten mit Benennung Schweiz (CH-EP) ist das
entsprechende Anmeldedatum beim EPA massgebend, sodass die effektive Schutz-
dauer maximal um die Priorititsfrist verldngert werden kann. Faktisch ldsst sich so in
der Schweiz eine Schutzdauer von 21 Jahren erreichen.

IV. Designrechtlicher Schutz
A. Schutzgegenstand

Durch das Designrecht konnen grafische Benutzeroberflachen geschiitzt werden,
indem konkrete Bildschirmgestaltungen bzw. Elemente davon als Design angemel-
det werden. Die betreffende Gestaltung muss Eigenart aufweisen (d.h. einen Ge-
staltungsspielraum nutzen) und neu sein.

Computerprogramme als solche oder deren Aufbau sind nicht designschutzfihig
(s. dazu auch Art. 3 lit. b DesRL). Hingegen kommt ein Schutz grafischer Benutz-
eroberflichen (Graphic User Interfaces, kurz GUI) von Software in Betracht (s. dazu
SHK-Stutz/BEUTLER/KUNZI, Art.1 DesG N 18f. und 32f.; OFK-HEINRICH, Art. 1
DesG N 81 ff.; CELLI, in: Staub/Celli, Art. 1 DesG N 38). Sie konnen als eine Samm-
lung von Screenshots hinterlegt werden. Beim IGE wurden bisher einige wenige
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grafische Benutzeroberfldchen als Designs registriert. Sieche zum Schutz von nicht
visuellen Elementen der Benutzeroberfliche (z.B. Tonen) auch Rz. 5.

Die Gestaltung muss Eigenart aufweisen (Art.2 Abs. 2 DesG; s. dazu im Einzelnen
§ 35 Designregistrierung, Rz. 4.5 ff.). Bei der Beurteilung dieses Kriteriums sind jene
Merkmale, welche interaktiv durch andere Softwarekomponenten gestaltet werden
(insbesondere Betriebssysteme und Bibliotheken), grundsétzlich nicht mit zu beriick-
sichtigen. Das Design darf sich auch nicht direkt aus einer technischen Funktion
ergeben: Wo zu deren Erreichung kein Gestaltungsspielraum besteht, kann die einzig
mogliche Losung nicht monopolisiert werden. Allerdings braucht der technische
Gestaltungsspielraum nicht so gross wie im Urheberrecht zu sein, da an die design-
rechtliche Eigenart weniger hohe Anforderungen gestellt werden als an die urheber-
rechtliche Individualitdt. Wenn eine Gestaltung aber auch die Schwelle der Indivi-
dualitdt erreicht, sind paralleler Design- und Urheberrechtsschutz moglich, da die
Zielrichtung der beiden Gesetze nicht identisch ist.

Die Gestaltung muss neu sein (Art. 2 Abs. 3 DesG; siche dazu im Einzelnen § 35
Designregistrierung, Rz. 4.2 ff.). Die Anforderungen an die Neuheit sind allerdings
weniger hoch als im Patentrecht: Eine Publikation im Ausland steht dem Schutz nur
dann entgegen, wenn die massgeblichen Kreise in der Schweiz davon Kenntnis
nehmen konnten. Wird Software im Internet verfiigbar gemacht, besteht eine erheb-
liche Gefahr, dass das GUI seine Neubheit verliert.

Werden Designs von Arbeitnehmern geschaffen, so gelten die gleichen Regeln wie bei
Arbeitnehmererfindungen (Art. 332 OR; s. dazu im Einzelnen § 14 Rechte an Ent-
wicklungen des Arbeitnehmers, § 33 Arbeitnehmer-Design).

B. Schutzumfang

Mit dem Designrecht kann der Inhaber analog zum Patentrecht nur die gewerbliche
Nutzung, nicht aber den Privatgebrauch verbieten (Art. 9 DesG).

Sowohl das Urheber- als auch das Designrecht schiitzen grafische Gestaltungen
gegeniiber gewerblichen Nachahmungen, welche deren charakteristische Merkmale
iibernehmen. Das Designrecht stellt auf den Gesamteindruck ab (Art. 8 DesG).
Dadurch ist dhnlich wie im Urheberrecht eine freie Benutzung schutzfihiger Ele-
mente moglich, wenn diese im Verhaltnis zu den neuen Elementen bloss unterge-
ordnete Bedeutung haben (s. dazu vorne Rz. 30.3).

Es gibt keine spezifischen Gesetzesbestimmungen zur Erschopfung der Rechte an
Computerprogrammen mit designrechtlich geschutzten Elementen. Nach der hier
vertretenen Auffassung ist aber davon auszugehen, dass diese in analoger Weise
zum Urheberrecht gebraucht werden durfen.

Das Designrecht enthélt keine spezifische Bestimmung zur Erschopfung der Rechte
an Computerprogrammen. Nach der hier vertretenen Auffassung ist aber davon
auszugehen, dass zumindest designrechtlich geschiitzte Software, welche vom Rechts-
inhaber im Inland in Verkehr gebracht worden ist, in analoger Weise zum Urheber-
recht gebraucht werden darf (s. dazu auch vorne Rz. 37.21.).
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Die Frage der Zuldssigkeit von Parallelimporten ist im DesG nicht ausdriicklich
geregelt und wird in der Literatur kontrovers diskutiert (SHK-STuTz/BEUTLER/KUNZI,
Art. 9 DesG N 83 ff. und Art. 46 DesG N 20f.; Staus, in: Staub/Celli, Art. 9 DesG
N 68; OFK-HEINRICH, Art. 9 DesG N 9.52ff.). In jedem Fall bildet aber das Wett-
bewerbsrechtsrecht eine Schranke zur Verhinderung von Missbrauchen (s. Art. 3
Abs. 2 KG). Das Design grafischer Benutzeroberflichen diirfte in aller Regel von
geringer Bedeutung fiir die Kaufentscheidung der Konsumenten sein. Nach der hier
vertretenen Auffassung darf Software mit designrechtlich geschiitzten Elementen
daher grundsétzlich auch von ausserhalb des Europédischen Wirtschaftsraums einge-
fiihrt werden.

Eine gesetzliche Lizenz ist fiir Personen vorgesehen, welche das Design bereits vor
der Hinterlegung gebraucht haben (Art. 12 DesG). Vertragliche Lizenzen konnen im
Designregister eingetragen werden und erhalten dadurch Schutz gegeniiber kiinftigen
gutgldubigen Erwerbern des Designrechts (Art. 14 DesG).

Der Designschutz ist auf maximal 25 Jahre seit der Hinterlegung beschréankt, was fiir
GUI als lang erscheint (Art. 5 DesG).

V. Topografierechtlicher Schutz

Seit 1993 kennt die Schweiz ein spezielles Gesetz zum Schutz dreidimensionaler
Strukturen von Halbleitererzeugnissen (Hardwarechips). Dieses hat bisher jedoch
keine praktische Bedeutung erlangt.

Das ToG basiert weitgehend auf der EU-Richtlinie 87/54/EWG vom 16.12.1986 iiber
den Rechtsschutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen. Bisher wurde in der
Schweiz allerdings nur in sehr geringem Mass Gebrauch von der Hinterlegungsmog-
lichkeit gemacht, weshalb hier auf eine ndhere Darstellung verzichtet wird (s. dazu im
Einzelnen voN WERDT, Diss., 92 ff.; pERs., Kopierschutz fiir Computerchips, 187 ff.;
Luck, 349 ff.; Tissot, RIN 1994, 9 ff.).

Das Topografie- und das Patentrecht stehen in einem komplementédren Verhiltnis
zueinander, so dass einzelne Elemente oder Herstellungsverfahren von Halbleiterto-
pografien als Patente angemeldet werden konnen, sofern diese die Voraussetzungen
des Patentrechts erfiillen.

VI. Lauterkeitsrechtlicher Schutz

A. Grundsétzliches

Der lauterkeitsrechtliche Softwareschutz wurde in der Schweiz urspriinglich mit den
lange fehlenden urheberrechtlichen und patentrechtlichen Schutzmaoglichkeiten
begriindet. Die Zielrichtung des Lauterkeitsrechts und des Immaterialgtiterrechts
sind indessen unterschiedlich.

Es gibt Aspekte der Softwareentwicklung, welche unter kein spezifisches Gesetz des
Immaterialgiiterrechts fallen (z.B. reines Know-how, nicht individuelle Datenban-
ken). Eine unfaire Ausbeutung «unvollkommener Immaterialgiiter» kann bis zu
einem gewissen Grad durch die Bestimmungen des UWG verhindert werden. Die
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Zielrichtung des Lauterkeitsrechts und des Immaterialgiiterrechts ist indessen unter-
schiedlich (s. dazu CR LCD-NussBAUMER, Art.5 UWG N31ff. m.w.H.; DIKE
Komm.-WEBER/CHROBAK, Art.5 lit. ¢ UWG N 70 ff.; BSK UWG-ARPAGAUS/FRICK,
Art. 5 UWG N 123 ff; s. allerdings zur moglichen Parallelitdt der Wirkungen unter
einem okonomischen Gesichtspunkt auch § 4 Rz. 0.27 ff.).

Das UWG stellt nicht auf ein qualitatives Kriterium ab (z.B. Individualitit, Eigenart
oder Nichtnaheliegen), sondern auf die Relevanz bestimmter Handlungen fiir den
Wettbewerb (s. zum funktionalen Ansatz des UWG, welcher den funktionierenden
Wettbewerb schiitzen will, Botschaft UWG, 1038 ff.). Das UWG hat bisher allerdings
kaum selbstindige Bedeutung fiir den Schutz von Software erlangt, sondern kam
meist nur ergidnzend zu urheberrechtlichen Bestimmungen zur Anwendung (s. aber
immerhin OGer ZH, 6.6.1996, S2/U/SB960165 — «Adress-Star»).

B. Generalklausel

Unzulassig ist nach der «Generalklausel» (Art. 2 UWG) jedes

— tauschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben
verstossende Verhalten,

— welches das Verhaltnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und
Abnehmern beeinflusst.

Die Umschreibung des unlauteren Handelns in Art. 2 UWG ist recht unbestimmt. Das
Gesetz enthilt daher einerseits in Art. 3-8 UWG selbst eine Reihe von Beispielen,
andererseits hat die Praxis weitere Fallgruppen zur Konkretisierung der General-
klausel entwickelt (s. dazu auch den Uberblick iiber die Rechtsprechung bei CR LCD-
NuUssBAUMER, Art. S UWG N 24 ff.).

Verpont ist auch die Schaffung einer Verwechslungsgefahr zu Produkten Dritter oder
zu deren Unternehmen (Art. 3 lit. d UWG). Derartige Verwechslungsrisiken konnen
im Softwarebereich etwa durch die Produktebezeichnung (Programmnamen) oder die
Ubernahme charakteristischer Elemente von Produkteverpackungen oder Benut-
zeroberflichen entstehen. Allerdings ist die Wettbewerbsrelevanz von Ahnlichkeiten,
welche erst bei der Nutzung eines Programms sichtbar werden, generell geringer als
von solchen, welche kaufentscheidend sind.

C. Ubernahme eines marktreifen Ergebnisses

Art. 5 lit. c UWG verbietet das gewerbliche Ubernehmen und Verwerten marktreifer
Arbeitsergebnisse ohne angemessenen eigenen Aufwand durch technische Repro-
duktionsverfahren.

Als Schutzobjekt kommt nicht nur der Objectcode, sondern auch der Sourcecode in
Betracht, da der lauterkeitsrechtlich relevante Aufwand auch in diesem verkorpert ist
(s. dazu auch RAUBER, Lauterkeitsrechtlicher Softwareschutz, 70£.). Hingegen stellen
blosse Konzepte, Modelle, Prototypen etc. i.d.R. noch keine marktreifen Arbeits-
ergebnisse im Sinn dieser Bestimmung dar, hingegen kann ihre Verwertung gegebe-
nenfalls unter Art.5 lit. a oder b UWG fallen. Bei einzelnen Modulen kommt es
darauf an, ob sie auch eigenstdndig — z.B. als Komponenten zur Integration in Dritt-
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produkte — vermarktet werden konnen (s. dazu BSK UWG-ARPAGAUS/FRICK, Art. 5
N 27f., 40 und 110). Ob das Arbeitsergebnis bereits auf den Markt gebracht wurde,
spielt grundsitzlich keine Rolle (s. dazu auch NEFF/ARN, 90 f.).

Auch Computerprogramme, Datensammlungen und Halbleitertopografien — oder
eigenstdndig nutzbare Teile davon — welche die Schwelle immaterialgiiterrechtlichen
Schutzes gerade noch nicht erreichen, diirfen von Dritten nicht mit technischen
Reproduktionsmitteln vervielfiltigt und vermarktet werden (s. dazu etwa OGer ZH,
24.1.2013, LK100006, sic! 2013, 697ff. E. 7.1 und 7.2 und 9.4.3; BGE 131 III 384,
E. 4.2; DIKE Komm.-WEBER/CHROBAK, Art. 5 lit. ¢ UWG N 28). Unter dem Blick-
winkel des UWG ist ein Reverse Engineering nicht von vornherein unlauter (s. dazu
auch BGE 139 IV 17 E. 1.9, wo es allerdings um die Entschliisselung von Fernseh-
programen ging; BSK UWG-ARrAGAUS/FRrICK, Art. 5 N 28 und 113; DIKE Komm.-
FAHRLANDER, Art. 5 lit. a und b UWG N 11). Bestehende Software kann als Inspira-
tionsquelle fiir dhnliche Produkte verwendet werden (s. dazu im Einzelnen RAUBER,
Lauterkeitsrechtlicher Softwareschutz, 59 ff. und 71; Lutz, GRUR Int. 1993, 661 f.).

Nach der hier vertretenen Auffassung ldsst sich auch die Herstellung eines neuen
Objektcodes durch Rekompilation eines inhaltlich unveridnderten Sourcecodes Drit-
ter unter Art.5 lit. ¢ UWG subsumieren (siche dazu auch BSK UWG-ARPAGAUS/
Frick, Art. 5 N 110). Das Ergebnis ist zwar nicht identisch, doch stellt der Einsatz
eines Compilers ein technisches Mittel dar. Das blosse Abschreiben stellt nach der
wohl h.L. kein technisches Reproduktionsverfahren i.S.v. Art.5 lit. ¢ UWG dar
(s. dazu OGer ZH, 20.6.1989, ZR 1989, 190 — «Eurotax I»; BSK UWG-ARPAGAUS/
Frick, Art. 5 N 85; DIKE Komm.-WEBER/CHROBAK, Art. 5 lit. c UWG N 40). Es kann
jedoch unter die Generalklausel von Art. 2 UWG fallen, da es dort grundsitzlich nicht
auf die Effizienz der eingesetzten Kopiermethode ankommt (s. dazu auch RAUBER,
Lauterkeitsrechtlicher Softwareschutz, 72 f.; BERGER, Schutz von Software, 43).

Unzuldssig kann auch die Integration in eigene Produkte sein. Beim Einbau fremder
Module ist nicht auf den Aufwand zur Herstellung des Gesamtprodukts abzustellen,
sondern auf den hypothetischen Aufwand zur Entwicklung eines entsprechenden
Moduls (s. auch RAUBER, Lauterkeitsrechtlicher Softwareschutz, 78).

Zur Beurteilung, ob ein «angemessener eigener Aufwand» betrieben wurde, ist nach
der hier vertretenen Auffassung der tatsichliche Aufwand des Ubernehmers mit den
hypothetischen Kosten einer Neuentwicklung in Beziehung zu setzen (s. dazu CALA-
ME, Softwareschutz, 342 f.; THOUVENIN/BERGER, Kap. 6/4.3/3; CR LCD-NUSSBAUMER,
Art. 5 UWG N 83 ff.; BSK UWG-ArraGaus/Frick, Art. 5 N 93 ff.; DIKE Komm.-
WEBER/CHROBAK, Art.5 lit. ¢ UWG N 48 ff.). RAUBER, Lauterkeitsrechtlicher Soft-
wareschutz, 75 ff., will unter Verweis auf die Botschaft zum UWG auf den historischen
Aufwand des Verletzten abstellen. Dies erscheint aber deshalb nicht sachgerecht, weil
effizientere Entwicklungs- und Produktionsmethoden so nicht beriicksichtigt werden
konnten. Rein quantitative Analysen, wie viele Prozente des urspriinglichen Codes
iibernommen wurden, sind ebenfalls nicht sinnvoll, weil sie die Qualitdt der Eigen-
leistung unberiicksichtigt lassen (s. demgegeniiber jedoch RAUBER, Lauterkeitsrecht-
licher Softwareschutz, 75).

Die Verwertung kann sowohl in einer eigenen gewerblichen Nutzung als auch im
Weiterverkauf liegen, nicht aber im rein privaten Gebrauch (s. dazu NEFF/ARN, 91;
BSK UWG-ARrPAGAUS/FRICK, Art. 5 UWG N 78). Bei Importeuren und Hiandlern ist
nach der wohl h.L. darauf abzustellen, ob sie von der Ubernahme bewusst profitieren.

Wolfgang Straub/Philipp Riifenacht

44.2

443

44.4

44.5

44.6

551

§16



§16

Teil III: Technische Innovation

552

Andernfalls stellt die blosse Weitergabe keine unlautere Handlung dar (s. dazu
RAUBER, Lauterkeitsrechtlicher Softwareschutz, 80).

D. Anvertraute Unterlagen

Wer Einblick in fremde Arbeitsergebnisse (z.B. Sourcecodes, Entwicklungsdoku-
mentationen und Plane) erhalten hat — sei es, dass sie ihm anvertraut wurden oder
dass er sie unberechtigterweise erfahren hat — darf diese Unterlagen nicht gegen
den Willen des Berechtigten verwerten (Art. 5 lit. a und b UWG).

Ob die Unterlagen dem Verletzer anvertraut wurden oder ob er sie unberechtigter-
weise erfahren hat, spielt bei diesem Tatbestand keine Rolle. Auf die Marktreife des
Ergebnisses kommt es hier ebenfalls nicht an, so dass auch Vorstufen der Programm-
entwicklung darunter fallen (s. dazu auch HEpP/MULLER/HERRMANN, Rz. 1592; sowie
KGer VD, 2.9.2013, CM13.036976 60/2013/PH). Hingegen schiitzt das Lauterkeits-
recht nicht die solchen Unterlagen zugrundeliegenden Ideen (s. dazu im Einzelnen
ScHLOSSER, 82 ff.; DIKE Komm.-FAHRLANDER, Art. 5 lit. a und b UWG N 7 und 32).
Diese diirfen zur Schaffung eigener Werke verwendet werden.
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