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Werbung mit Patentschutz -
aber richtig!

Der wirtschaftliche Wert eines Patents erschopft sich nicht im tech-
nischen Vorsprung. Ein Patenthinweis auf der Ware bekundet auch ihre
technische Uberlegenheit. Der Patentschutz kann damit im Rahmen
einer Marketingstrategie gewinnbringend eingesetzt werden. Ungenaue
oder unzutreffende Angaben kénnen allerdings zu kostenpflichtigen
Abmahnungen fiihren. Der Beitrag erlautert die haufigsten Fehler und
prasentiert rechtssichere Formulierungen.

Nicht nur im Bereich der Hoch-Technologie werden Angaben iiber Patente als
Beweise besonderer Innovationskraft des Unternehmens betrachtet. Sie konnen
das Vertrauen in die technische Qualitit und Exklusivitidt der Produkte wesent-
lich steigern.

Eine Patentwerbung kann auch eine warnende Funktion erfiillen. Fiir die Mit-
bewerber beinhaltet die Werbung ebenfalls eine Mitteilung iiber den bestehen-
den Rechtsschutz, die die Konkurrenten zusétzlich von etwaigen Versuchen der
Nachahmung der Technologie abzuschrecken vermag.

Es stellt sich damit die Frage: Wie kann ich mein Schutzrecht am besten in der
Werbung anbringen?

Gefahren und Risiken

Werbung mit Patentschutz kann aber auch rechtliche Folgen auslésen. Als
erstes ist an § 146 PatG zu denken. Die Vorschrift gewéhrt jedem Mitglied des
betroffenen Verkehrskreises einen Auskunftsanspruch gegen den ,werbenden“
Schutzrechtsinhaber. Wenngleich aus der Information tiber die Eintragungs-
nummer des Schutzrechts, bzw. das Aktenzeichen und das Datum der Anmel-
dung oder der beanspruchten Prioritit noch kein unmittelbarer Nachteil fiir den
Werbenden resultiert, erleichtert sie erheblich die Vorbereitung einer Wett-
bewerbsklage.

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) enthélt weitere in diesem
Zusammenhang relevante Normen. § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 UWG ist die zentrale
Regelung. Die Vorschrift legt fest, dass unwahre Angaben iiber Rechte des
geistigen Eigentums eines Unternehmens, ebenso wie Aussagen, die bei den
angesprochenen Verkehrskreisen eine falsche Vorstellung tiber diese Rechte
hervorrufen konnen, irrefithrend und damit wettbewerbswidrig sind. Bei Verstof3
gegen diesen Wahrheitsgrundsatz gewéhrt das Gesetz den Mitbewerbern sowie
bestimmten Verbinden und Einrichtungen (Aufzihlung in § 8 Abs. 3 UWG) u.a.
Anspriiche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz. Die Viel-
zahl gerichtlicher Entscheidungen zur Frage irrefiihrender Werbung mit Schutz-
rechten verdeutlicht die Relevanz der inhaltlichen Richtigkeit von Aussagen tiber
gehaltene Schutzrechte im Kontext einer Werbekampagne.
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Hiufige Fehler und wie sie zu vermeiden sind

Abgesehen von der einleuchtenden Erkenntnis, dass die Werbung mit einem
Patent nur dann zulissig ist, wenn das Patent tatséchlich erteilt wurde und der
Werbende sich auf das Patent berufen kann, lassen sich anhand der umfang-
reichen Rechtsprechung der Instanzgerichte gewisse Leitlinien feststellen. Die
Kenntnis dieser Richtlinien ermoglicht eine signifikante Risikominderung im
Hinblick auf die eventuelle Inanspruchnahme wegen Wettbewerbsverstofden.

Angaben zur geographischen Schutzweite

Die erste Fallgruppe besteht aus Werbeaussagen, die Schutzrechte mit internatio-
nalem Bezug betreffen. Hier gilt, dass eine allgemein gehaltene, im Inland verbrei-
tete Werbung nur dann zuléssig ist, wenn das beworbene Patent zumindest auch
in Deutschland Bestandskraft hat. Dies betrifft insb. Angaben wie: ,international
patentiert®, ,internationaler Patentschutz¥, ,Weltpatent“ (u. U. zuléssig, obwohl ein
Weltpatent als solches nicht existiert).

Bei Angaben, die sich auf internationale Patente beziehen, die das deutsche Terri-
torium nicht umfassen, reicht bereits die Konkretisierung des Schutzlandes aus,
um den Vorwurf wahrheitswidriger Werbung abzuwenden (Bsp.: ,,US-Patent*).
Alternativ besteht auch die Moglichkeit, sich des Ausdrucks ,,auslédndische
Patente“ zu bedienen.

Bei Patenten nach dem Européischen Patentiibereinkommen (EPU) ist zudem

zu beachten, dass Bezeichnungen wie: ,europiisches Patent, ,,europdisch
patentiert, ,, Europapatent, ,EPU-Patent®, ,EPA-Patent“ in der Regel vom Verkehr
als Hinweis auf ein bestehendes (zumindest auch) deutsches Patent verstanden
werden. Wurde das europiische Patent nicht in der Bundesrepublik Deutschland
validiert, darf nur unter Angabe der konkreten Vertragsstaaten geworben werden.

Aus allgemeinen Werbeaussagen wie , gesetzlich geschiitzt“ oder ,geschiitzt*
schliefdt der Verkehr grundsétzlich auf ein giltiges inlindisches Schutzrecht.
Folglich sollte von derartigen Aussagen abgesehen werden, wenn kein Schutz auf
deutschem Territorium besteht.

Angaben zum sachlichen Schutzumfang

Zur zweiten Gruppe gehoren Aussagen, die sich auf den geltend gemachten
sachlichen Schutzbereich des Patents beziehen. Die Werbung mit einer Patent-
anmeldung vor der Offenlegung, die Werbung mit einem Patent vor der Erteilung
sowie die Werbung mit einem Patent, wenn lediglich ein Gebrauchsmusterschutz
vorliegt, werden als unzuléssig bewertet. Die Grundproblematik betrifft freilich
Konstellationen, bei denen der Unterschied zwischen einem erteilten Patent und
einer blof3en Patentanmeldung dufierst relevant wird. Die Werbung mit einer
Patentanmeldung ist jedenfalls erst ab Offenlegung der Anmeldung zuléssig.

Die Ausdriicke: ,DPa“, ,BPa“ ,DBPa“ ,D.P.a.“, ,B.P.a.“ Euro-Pat a.”, ,EU-Pat a.” in
Bezug auf eine offengelegte Patentanmeldung wurden einhellig als irrefithrend
und unzulissig angesehen, da die Buchstabe ,a“ keine iibliche Abkiirzung fiir das
Wort ,angemeldet“ in der deutschen Sprache ist.

03 | B&B Bulletin - Februar 2020



Patentrecht, UWG Dariiber hinaus ist in den Féllen Vorsicht geboten, wo kein Erzeugnis-, sondern
ein Verfahrenspatent erlangt wurde. Die Anpreisung eines Produkts mit einer
Angabe tiber das gehaltene Verfahrenspatent ist nur dann zuléssig, wenn das Pro-
dukt ein unmittelbares Erzeugnis des patentierten Verfahrens verkorpert. Werden
zudem bei mehrfacher Patentierung auch konkrete Patentnummern angegeben,
so miissen alle durch diese Patente geschiitzten technischen Lehren bei der Her-
stellung der betroffenen Ware verwendet worden sein. Ein Fehler wire es ferner,
das Patent in der Werbung uneingeschrinkt zu erwidhnen, obwohl es sich lediglich
auf unwesentliche Teile des beworbenen Gegenstands bezieht, die fiir seinen Ver-
kehrswert oder seine Eigenart nicht von mafgeblicher Bedeutung sind.

Schlief3lich sind sehr allgemein gehaltene Bezeichnungen denkbar, z. B. , gesetz-
lich geschiitzt®, ,,geschiitzt¥, ,,alleiniges Herstellungsrecht“ oder ,,im Inland
geschiitzt“. Zwar wurden diese Angaben vereinzelt als zulédssigen Hinweis auf
bestehenden Patentschutz erachtet. Dennoch besteht angesichts der Vielzahl
anderer Schutzrechte (z. B. Marken Designs) bei solchen Formulierungen eine
hohe Gefahr von Fehlvorstellungen seitens der Verbraucher. Zur Vermeidung
dieses Risikos sollten daher konkrete Angaben bevorzugt werden (vgl. dazu die
Beispiele unten).

Fremdsprachige Angaben

In der Patentwerbung wie in der Alltagssprache werden immer mehr englische
Begriffe verwendet. Ublich sind mitunter solche Zusitze: ,patent pending*, , pat.
pending*, ,pat. pend.“ oder ,patented“. Diesbeziiglich gilt: Allein die Verwendung
der englischen Sprache ist kein hinreichender Hinweis, dass der Patentschutz
ausschlieflich in englischsprachigen Lindern besteht (,,patented*). Irrefithrend
ist die Bezeichnung , patent pending“ (entsprechend: , Pat. Pend.“ und ,pat.
pending*) beim Vorliegen einer bloflen Patentanmeldung. Der englische Fach-
begriff ,pending“ ist in deutschen Verkehrskreisen nicht bekannt. Vielmehr wird
er in Verbindung mit dem Wort , patent“ als erteiltes Patentrecht verstanden. Es
empfiehlt sich daher in der fiir den deutschen Markt bestimmten Werbung ent-
sprechenden deutschen Begriffen den Vorzug zu geben.

Wie mache ich es richtig? Ausgewihlte zulédssige
Angaben

Im Folgenden werden konkrete Formulierungen angeboten, die - je nach Art des
gehaltenen Schutzrechts — nach der bisherigen Rechtsprechung grundsitzlich in
der Werbung unbedenklich verwendet werden kénnen.

1. Patentanmeldung offengelegt
Zulassig sind: Patent angemeldet; Patentanmeldung offengelegt; DP angem.;
Pat. angem.; Europa-Patent angem.; EU-Pat. angem.

2. Patent erteilt ausschlief3lich in Deutschland

Zulassig sind: Deutsches Bundespatent; Deutsches Patent; patentiert;
patentamtlich geschiitzt, patentrechtlich geschiitzt; patented; Pat.; pat.; DBP;
DBuPat; DP.
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3. Patent erteilt in Deutschland und im Ausland

Zulassig sind: international patentiert; internationaler Patentschutz; Europdisches
Patent; EPU-Patent; EPA-Patent; Europa-Patent; Weltpatent (Vorsicht: patentrecht-
licher Schutz muss in den ,fiir den Wettbewerb bedeutsamen Industrienationen®
bestehen); patentiert; patentrechtlich geschiitzt; patented; Pat.; pat; int. Pat.

4. Patent erteilt nur im Ausland
Zulassig sind: ausldndische Patente; Patent + Name des Schutzlandes (Bsp.
US-Patent); EPU-Patent + Name des Schutzlandes.

Neben den genannten Bezeichnungen konnen auch andere Formulierungen
gewihlt werden. Zu beachten ist immer das lauterkeitsrechtliche Wahrheitsgebot.
Haufig bedarf es daher eines - fiir Werbezwecken eher storenden —konkretisieren-
den Zusatzes. Beispiele: ,,EPU-Patent angemeldet fiir: Frankreich, Italien, Belgien,
Dinemark und Polen“ oder ,Patent angem., aber noch nicht offengelegt. Hinweis:
aus einer noch nicht offengelegten Patentanmeldung kénnen keine Rechte gegen-
tiber Nutzern der Erfindung geltend gemacht werden.“ etc.

Letztlich sollte je nach Produkt und Schutzrechtslage entschieden werden, was die
jeweils geeignetste Formulierung ist. Dazu beraten wir Sie gern!

Autor
\ Dr. Andreas Dustmann,
b4 Rechtsanwalt

e Berlin
N
dustmann@boehmert.de
o1

Zusitzliche Verteidigungsmoglichkeiten
fiir Patentverletzer und schnellere
Nichtigkeitsverfahren

Das Justizministerium hat Mitte Januar seinen lang erwarteten Entwurf
zur Reform des deutschen Patentgesetzes vorgelegt. Er sieht insbeson-
dere eine neue und kontrovers diskutierte Hartefall-Ausnahme fir den
Unterlassungsanspruch sowie MaBnahmen zur Beschleunigung des
Patentnichtigkeitsverfahrens und seiner besseren Verzahnung mit dem
Patentverletzungsprozess vor.

Reform des Unterlassungsanspruchs

Der Unterlassungsanspruch gilt als das schérfste Schwert im deutschen Patent-
verletzungsverfahren. Wenn ein Verletzungsgericht auf Antrag des Patentinhabers
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eine Patentverletzung festgestellt hat, ordnet es nicht nur an, dass der Patentverlet-
zer fiir zuriickliegende Verletzungshandlungen Schadensersatz zu zahlen hat, son-
dern bestimmt auch, dass das verletzende Produkt vom Markt genommen werden
muss und das patentverletzende Verfahren nicht mehr ausgefiihrt werden darf.

Dieser obligatorische Unterlassungsanspruch wird von Teilen der Industrie zuneh-
mend kritisiert. Insbesondere die Automobilindustrie und deren Zulieferer sehen
ein Missbrauchsrisiko in Fallkonstellationen gegeben, in denen das patentver-
letzende Produkt nur ein kleiner und wertméif3ig untergeordneter Baustein eines
komplexen Produkts ist, beispielsweise ein in einem Auto verbauter Mobilfunk-
chip, in denen der Unterlassungsanspruch aber letztendlich das Gesamtprodukt
trifft. In solchen Konstellationen fiihre der drohende Unterlassungsanspruch
dazu, dass der Patentinhaber oftmals zdhneknirschend iiberzogen hohe Lizenz-
gebiihren akzeptieren miisse, um einen Produktionsstillstand und die damit
verbundenen enormen Kosten zu vermeiden.

Ganz automatisch und schrankenlos ist der Unterlassungsanspruch allerdings
schon heute nicht. Viele solche Fallkonstellationen, insbesondere auf dem
praktisch wichtigen Gebiet der Telekommunikation und Netzwerke, betreffen
standardessentielle Patente, fiir die der Patentinhaber sich iiblicherweise gegen-
iiber der standardsetzenden Organisation verpflichtet hat, jedem Interessen-
ten Lizenzen zu fairen und gleichen Bedingungen anzubieten, und fiir die der
Patentinhaber nach der Rechtsprechung des Europiischen Gerichtshofs einen
Unterlassungsanspruch nur durchsetzen kann, wenn er dem Verletzungsgericht
nachweist, dass er dem Patentverletzer vorab ein solches faires Lizenzangebot
unterbreitet hat, das jedoch ausgeschlagen wurde.

Zudem hat der Bundesgerichtshof in seiner ,Wirmetauscher“-Entscheidung
vom Mai 2016 (BGH X ZR 114/13), die ebenfalls einen Fall aus der Automobil-
industrie betraf, festgestellt, dass dem Patentverletzer in Ausnahmefillen eine
Aufbrauchsfrist eingerdumt werden kann, wenn eine sofortige Durchsetzung des
Unterlassungsanspruchs aufgrund besonderer Umstinde des Einzelfalls eine
ungerechtfertigte Hirte darstellt.

Bislang gab es allerdings keinen Fall, bei dem die Gerichte Raum fiir eine solche
Hirtefallregelung gesehen haben. Auch der BGH hatte im ,Wirmetauscher“-Fall
zwar die Moglichkeit einer solchen Ausnahme vorgesehen, fiir den konkreten Fall
aber dann verneint.

Mit der nun vorgeschlagenen Reform des Patentgesetzes wiirden die vom BGH
formulierten Grundséitze im Gesetz festgeschrieben. Der Unterlassungsanspruch
wire demnach ausgeschlossen, soweit seine Durchsetzung ,,unverhiltnisméflig
ist, weil sie aufgrund besonderer Umstinde unter Beachtung des Interesses des
Patentinhabers gegeniiber dem Verletzer und der Gebote von Treu und Glauben
eine durch das Ausschlief3lichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Hirte darstellt.“ Die
vorgeschlagene Regelung ist allerdings insofern weitergehender als die ,Wirme-
tauscher“-Entscheidung, als sie nicht auf die Einrdumung einer Aufbrauchsfrist
beschrinkt ist, sondern unter Umsténden auch einen ldngerfristigen oder dauer-
haften Ausschluss eines Unterlassungsanspruchs zulisst.

Die Befiirworter der Reform weisen darauf hin, dass auch dndere Linder Ein-
schrinkungen des Unterlassungsanspruchs kennen und beispielsweise in den USA
der Unterlassungsanspruch iiberhaupt nur ausnahmsweise zugesprochen wird.
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Die Skeptiker erwidern, dass damit Apfel und Birnen verglichen werden. Denn

in den USA ist es zwar nicht der Unterlassungsanspruch, der den Patentverletzer
empfindlich treffen kann, aber es sind die gegeniiber Deutschland um ein Viel-
faches hoheren Prozesskosten und Schadensersatzzahlungen. Die in Deutschland
verhingten Schadensersatzzahlungen bemessen sich dagegen lediglich daran, was
der Patentverletzer dem Patentinhaber tiblicherweise hitte zahlen miissen, wenn
er von Anfang an eine Lizenz genommen hitte. In dieser Konstellation sei gerade
der Unterlassungsanspruch zur Abschreckung von Patentverletzungen von grof3-
ter Bedeutung, weil der Schadensersatz den Patentverletzer nicht schrecke. Die
Begriindung zum Diskussionsentwurf betont denn auch den Ausnahmecharakter
der Hirtefallregelung.

Reform des Patentnichtigkeitsverfahrens

Eine weitere bedeutende und weitaus weniger kontroverse Neuerung im Diskussi-
onsentwurf betrifft die Straffung des Patentnichtigkeitsverfahrens, um es besser
mit dem Patentverletzungsverfahren zu synchronisieren.

Im deutschen Patentverletzungsverfahren kann sich der vermeintliche Patent-
verletzer nur damit verteidigen, dass er das Patent nicht verletzt, beispielsweise
weil sein Produkt sich von der patentgemif3en Losung unterscheidet oder er zur
Nutzung der Erfindung berechtigt ist. Wenn er aber geltend machen will, dass

das Patent zu Unrecht erteilt wurde, es beispielsweise gegeniiber dem Stand der
Technik nicht neu oder nicht erfinderisch ist, muss er das Patent in einem separa-
ten Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht angreifen. Dieses Patent-
nichtigkeitsverfahren lduft naturbedingt gegeniiber dem Verletzungsverfahren
schon mit Verspéatung an und schreitet dann in der Regel auch noch deutlicher
langsamer voran, sodass sich der vermeintliche Patentverletzer oft in der ungliick-
lichen Lage wiederfindet, dass das Verletzungsgericht bereits auf Patentverletzung
erkannt hat, ehe das Bundespatentgericht viele Monate spéter iiber den Rechts-
bestand des Patents entscheidet. Selbst der vorldufige gerichtliche Hinweis des
Bundespatentgerichts, den der Gesetzgeber mit einer vorangegangenen Reform
2009 eingefiihrt hatte, kommt in der Praxis oft zu spit. In der Zwischenzeit sah
sich der Patentverletzer unter dem Druck des drohenden Unterlassungsanspruchs
moglicherweise schon genétigt, sich mit dem Patentinhaber auf eine hohe Lizenz-
zahlung zu einigen, obwohl sich das Patent letztendlich als nicht rechtsbestindig
herausgestellt hitte.

Um diesem als ,injunction gap“ bekannten Missstand abzuhelfen, sieht der
Diskussionsentwurf vor, dass der Patentinhaber seine Verteidigungsargumente
gegen die Nichtigkeitsklage zukiinftig bereits innerhalb von zwei, in Ausnahme-
fillen lingstens drei Monaten nach Zustellung der Nichtigkeitsklage vorlegen
muss und das Bundespatentgericht seinen vorldufigen Hinweis spétestens sechs
Monate nach Zustellung der Nichtigkeitsklage erstellt. In typischen Fallkonstella-
tionen sollten diese Fristen dazu fithren, dass dem Verletzungsgericht vor seiner
Entscheidung iiber die Patentverletzung der vorldufige Hinweis des Bundespa-
tentgerichts vorliegt, so dass das Verletzungsgericht im Fall von Zweifeln am
Rechtsbestand sein Verfahren auf der Grundlage des vorldufigen Hinweises bis zur
endgiiltigen Entscheidung im Patentnichtigkeitsverfahren aussetzen kann.
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Dieser Reformansatz ist vielversprechend und konnte das Patentnichtigkeitsver-
fahren deutlich besser als bisher mit dem Patentverletzungsverfahren verzahnen.
Sein Gelingen setzt allerdings ganz wesentlich voraus, dass das Bundespatent-
gericht in der Lage sein wird, seine vorldufigen Hinweise schnell und dabei in
verldsslicher Qualitit zu erstellen. Eventuell wird dazu eine personelle Verstirkung
des Bundespatentgerichts notig sein.

Weitere vorgeschlagene Anderungen

Der Diskussionsentwurf enthilt einige weitere wichtige Neuerungen. Beispiels-
weise sollen fiir den Eintritt einer Anmeldung nach dem Patentzusammen-
arbeitsvertrag (PCT) in die deutsche nationale Phase zukiinftig statt einer Frist
von 30 Monaten ab dem Prioritéitstag 31 Monate Zeit bleiben, in Angleichung an
die Regelung beim Européischen Patentamt. Zudem soll es dem Erwerber eines
Patents einfacher gemacht werden, ein laufendes Einspruchsverfahren zu tiber-
nehmen. Dazu muss er sich nach dem Diskussionsentwurf zukiinftig lediglich als
neuer Inhaber im Patentregister eintragen lassen.

Der Entwurf steht nun zunichst zur 6ffentlichen Diskussion, bevor er in einen
Referentenentwurf iiberfithrt wird und das Gesetzgebungsverfahren beginnt. Uber
den weiteren Fortschritt werden wir Sie auf dem Laufenden halten.

Autor
Dr. Dennis Kretschmann,
Patentanwalt
Minchen
N kretschmann@boehmert.de
A
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Erfinder sind auch nur Menschen ...

Das Europaische Patentamt hat in erster Instanz entschieden, dass
Erfinder notwendigerweise natirliche Personen sind. Zwei Anmeldungen,
in denen der Patentanmelder eine Kinstliche Intelligenz als Erfinder
benannt hatte, wurden zurlickgewiesen.

Die beiden Anmeldungen EP 3 563 896 A1 und EP 3 564 144 A1 wurden im Herbst
2018 von demselben Anmelder eingereicht. Die erste Anmeldung betrifft Tech-
niken zum Erzeugen erhohter menschlicher Aufmerksamkeit mittels spezieller
Signalfolgen, die zweite Anmeldung Lebensmittel- und Getrinkeverpackungen
mit fraktalen Wandprofilen. Der Anmelder, eine natiirliche Person aus St. Charles,
MO, USA, unterlies zunéchst eine Angabe zum Erfinder. Eine Erfinderbenennung
ist jedoch nach Art. 81 des Europiischen Patentiibereinkommens (EPU) verpflich-
tend. Die Erfinderbenennung muss geméf3 Regel 19 (1) EPU den Namen, die
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Patentrecht Vornamen und die vollstindige Anschrift des Erfinders enthalten. Werden diese
Angaben trotz Aufforderung des Europdischen Patentamts nicht nachgeholt, wird
die Anmeldung nach Regel 60 (1) EPU zuriickgewiesen.

Fiir beide Anmeldungen gab der Anmelder auf Nachfrage durch das Europiische
Patentamt an, der Erfinder sei eine KI-Maschine namens DABUS. Er habe das
Recht an der jeweiligen Erfindung als Rechtsnachfolger erlangt, da er der Eigen-
tiimer von DABUS sei. Er beantragte, DABUS als Erfinder einzutragen.

Nach einer miindlichen Verhandlung vom 25. Nov. 2019 hat das Europiische
Patentamt nun entschieden, beide Anmeldungen wegen Nichteinhaltung der
Formalerfordernisse zuriickzuweisen. In den (inhaltlich tibereinstimmenden) Ent-
scheidungen vom 27. Jan. 2020 argumentiert das Europiische Patentamt, dass die
Benennung eines Erfinders ein zwingendes Erfordernis sei, dessen Nichterfiillung
zwangslédufig zur Zuriickweisung der Anmeldung fithren miisse. Zudem kénnten
allein natiirliche Personen, d.h. Menschen, Erfinder sein. Dies ergebe sich aus
dem Europiischen Patentiibereinkommen, welches nur natiirliche und juristi-
sche Personen kenne, wohingegen eine KI-Maschine als eine Sache kein Triger
von Rechten und Pflichten sein konne. Auch die Gesetzgebungsunterlagen zum
EPU seinen bereits davon ausgegangen, dass als Erfinder nur Menschen infrage
kommen. (In den 1960er und 1970er Jahren war diese Annahme allerdings mog-
licherweise auch besser zu rechtfertigen als heute.) Zudem verweisen die Entschei-
dungen darauf, dass auch die anderen grofden Patentdmter in den USA, China,
Japan und Korea und auch nationale Gerichte davon ausgehen, dass Erfinder nur
Menschen sein konnten.

Das Europdische Patentamt hat sich in seiner Entscheidung - fiir den Anmelder
moglicherweise enttduschend - nicht damit beschéftigt, welche inhaltlichen Bei-
trage die KI-Maschine DABUS zu den beiden angemeldeten Erfindungen geleistet
hat und ob bei der Erfindung auch Menschen mitgewirkt haben, die als Erfinder
hitten benannt werden konnen und miissen. Zudem gibt die Entscheidung keine
Anhaltspunkte dafiir, wer unter der Voraussetzung, dass die KI-Maschine tatséch-
lich einen inhaltlichen Beitrag zur Erfindung geleistit hétte, als menschlicher
Erfinder hitte benannt werden sollen. Viele Fachleute bezweifeln ohnehin, ob
die gegenwirtig verfiigbaren KI-Systeme mehr sein konnen als Werkzeuge in den
Hianden menschlicher Erfinder und dass sie iiberhaupt in der Lage sind, kreative
Beitrige zu einer Problemldsung zu liefern, die es rechtfertigen wiirden, von einer
Erfinderschaft zu sprechen.

Auf die Argumentation des Anmelders, die Erfinderbenennung miisse inhaltlich
zutreffend erfolgen und die Benennung eines Menschen hétte im vorliegenden
Fall die wahre Identitéit des Erfinders DABUS lediglich verschleiert, fiihrt das
Européische Patentamt in den beiden Entscheidungen aus, dass die Erfinderbe-
nennung lediglich ein Formalerfordernis sei und das Patentamt nach Regel 19 (2)
EPU deren inhaltliche Richtigkeit nicht iiberpriifen konne und diirfe. Dafiir seien
im Européischen Patentsystem die nationalen Gerichte zustindig.

Obwohl die Entscheidung des Européischen Patentamts inhaltlich gut begriindet
ist, bleibt sie in diesem Punkt unzufriedenstellend. Denn es ist eine Sache, die Bei-
trage der benannten Erfinder nicht inhaltlich auf ihre Richtigkeit zu tiberpriifen,
eine andere jedoch, eine als inhaltlich richtig unterstellte Erfinderbenennung aus
lediglich formalen Griinden zuriickzuweisen.
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Gegen die Zuriickweisung der Anmeldungen ist die Beschwerde moglich. M6g-
licherweise sind im Européischen Patentsystem jedoch die nationalen Gerichte
letztendlich der geeignetere Ort, um dariiber zu verhandeln und zu entscheiden,
ob eine Kiinstliche Intelligenz inhaltliche Beitrige zu einer Erfindung geleistet

hat und wenn ja, wer dann als Erfinder zu benennen ist. Nach der gegenwirtigen
Rechtslage kommen als Erfinder wohl tatsidchlich nur natiirliche Personen infrage.
Diskutiert werden in der Fachwelt beispielsweise der Programmier der KI, der-
jenige, der die Trainingsdaten zur Verfiigung gestellt hat oder derjenige, der die
Ergebnisse der KI dann interpretiert.

Die Diskussionen sind im Fluss, und noch haben sich dazu keine allgemein aner-
kannten Lésungen etabliert. In der Praxis ist es daher wichtig, bei jeder Erfindung
mit KI-Bezug frithzeitig und unter Einbeziehung aller Beteiligten vertraglich fest-
zulegen, wem die Rechte an der Erfindung zustehen sollen.

Uber die IP-rechtlichen Entwicklungen im spannenden Feld der Kiinstlichen Intel-
ligenz werden wir Sie weiterhin regelméf3ig auf dem Laufenden halten.

Autor
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Minchen
kretschmann@boehmert.de

Internationale Zustiandigkeit bei
Verletzung einer Unionsmarke durch
Werbung im Internet

Mit seinem Urteil in der Rechtssache C-172/18 (AMS Neve Ltd ua/
Heritage Audio SL ua) hat der Gerichtshof der Europaischen Union
(EuGH) die Rechtsposition von Unionsmarkeninhabern deutlich gestarkt.
Bei einer Unionsmarkenverletzung im Internet sind grundsétzlich auch
die Gerichte des Mitgliedstaats zustandig, in denen sich die Verbraucher
oder Handler befinden, an welche sich die rechtsverletzende Werbung
und rechtsverletzende Verkaufsangebote richten. Haufig ermdglicht dies
Jetzt auch ein gerichtliches Vorgehen des Inhabers einer Unionsmarke in
seinem Heimatland gegen Rechtsverletzungen im Internet. Bislang war
dies jedenfalls in Deutschland nur sehr eingeschrankt moglich.

In dem zugrunde liegenden Sachverhalt hatten die aus dem Vereinigten Konig-
reich stammenden Kliger wegen einer Verletzung ihrer Unionsmarke im
Zusammenhang mit der Bewerbung und dem Vertrieb von Audiogeréten iiber
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das Internet in England geklagt. Die Beklagten hatten ihren Sitz in Spanien und
vertrieben ihre Produkte tiber ihren von dort aus betriebenen Onlineshop. Das
Gericht erster Instanz hatte die Klage wegen fehlender internationaler Zusténdig-
keit des Englischen Gerichts abgewiesen. Das Berufungsgericht entschied, das
Verfahren auszusetzen. Es legte dem EuGH unter anderem die folgende Frage zur
Vorabentscheidung vor: ,Wenn ein im Mitgliedstaat A niedergelassenes und dort
anséssiges Unternehmen in diesem Staatsgebiet Schritte unternommen hat, um
auf einer gezielt auf Héndler und Verbraucher im Mitgliedstaat B ausgerichte-
ten Webseite Waren unter einem mit einer Unionsmarke identischen Zeichen zu
bewerben und zum Kauf anzubieten: Ist ein Unionsmarkengericht im Mitglied-
staat B dann fiir eine sich auf das Bewerben und Anbieten der Waren in diesem
Staatsgebiet beziehende Klage wegen Verletzung der Unionsmarke zusténdig?“

Diese Frage hat der EuGH grundsitzlich zustimmend beantwortet. Nach der
Auffassung des Gerichts wird eine Verletzungshandlung grundsitzlich in dem
Hoheitsgebiet begangen, in dem sich die Verbraucher oder Héndler befinden,

an die sich die Werbung und Verkaufsangebote richten. Gerichte dieses Mit-
gliedstaats sind demnach international zustdndig. Unerheblich ist indes, ob der
Betreiber der Internetseite in einem anderen Mitgliedstaat der Europiischen
Union niedergelassen ist und von dort aus das markenverletzende Angebot ins
Internet eingestellt hat. Ohne Bedeutung ist ebenfalls, ob sich der Server in
einem anderen Hoheitsgebiet befindet oder ob sich die Waren, die Gegenstand
von Werbung und Verkaufsangeboten sind, sich in einem anderen Hoheitsgebiet
befinden. Nach Auffassung des EuGH wiirde jede andere Sichtweise die Gefahr mit
sich bringen, dass der in Art. 125 Abs. 5 Unionsmarkenverordnung (UMV) nieder-
gelegte deliktische Gerichtsstand umgangen wird, was letztendlich die praktische
Wirksamkeit des Unionsrechts erschweren bzw. verhindern wiirde.

Die Entscheidung des EuGH ist erfreulich und verdient in jeder Hinsicht Zustim-
mung. Mit dem am 5. September 2019 ergangenen Urteil schafft der EuGH Klar-
heit und stirkt die Position von Unionsmarkeninhabern. Die Rechtsdurchsetzung
wird deutlich erleichtert. Das Urteil revidiert faktisch die zu Recht stark kritisierte
yParfimmarken-Entscheidung® des Bundesgerichtshofs (BGH) aus dem Jahr 2017
(BGH IZR 164/15). Der BGH hatte seinerzeit in einem sehr dhnlich gelagerten Fall
eine vollig entgegengesetzte Auffassung vertreten und bei grenziiberschreitenden
Internetangeboten den Ort als maf3geblich angesehen, an dem der Vorgang der
Veroffentlichung der rechtsverletzenden Inhalte in Gang gesetzt worden ist. Der
BGH hatte durch seine Auslegungsweise den Verletzungsgerichtsstand der Art.
125 Abs. 5 UMV faktisch abgeschafft. Dies wird fortan keinen Bestand mehr haben
konnen, und deutsche Gerichte miissen sich an den Vorgaben des EuGH orien-
tieren.
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Der europiische Werkbegriff im
Urheberrecht gewinnt weiter Kontur: Die
EuGH-Entscheidung C-683/17 — Cofemel

Ausgerechnet der Werkbegriff ist in keiner der vielen Richtlinien der EU
zum Urheberrecht definiert. In den letzten Jahren hat ihn dafiir der EuGH
fur sich entdeckt, und zwar als ,autonomen Begriff des Unionsrechtes®,
der unionsweit einheitlich auszulegen und anzuwenden sei. In seiner
Entscheidung C-683/17 - Cofemel zieht der EuGH die Summe seiner
bisherigen Uberlegungen und verabschiedet sich von der ,4sthetischen
Wirkung® als Schutzkriterium.

Der Weg zum europiischen Werkbegriff

Dem EuGH waren bislang stets Grenzphidnomene zur Beurteilung vorgelegt wor-
den, und so hat er sich sozusagen vom Rand zur Mitte des Begriffs vorgearbeitet.
Das erste Urteil in der Reihe war die Entscheidung C-5/08 -Infopaq, von 2009, bei
dem es um die Schutzfihigkeit eines aus 11 Wortern bestehenden Auszugs aus
einem geschiitzten Werk ging (die der EuGH bejahte). In der Sache C-145/10 -
Painer aus dem Jahre 2011 beschiftigte er sich dann erstmals ausfiihrlicher mit
dem Konzept des bei der Gestaltungsaufgabe eroffneten Spielraums, und zwar am
Gegenstand der Portritfotografie. Dieses Erfordernis der Originalitét, mit der ein
Urheber seine schopferischen Fihigkeiten in eigenstandiger Weise zum Ausdruck
bringt, indem er freie und kreative Entscheidungen trifft, hat er dann in Sachen
C-604/10 - Football DataCo - weiter ausgefiihrt. Solche Originalitit sei stets ausge-
schlossen, falls technische Erwidgungen, Regeln oder Zwinge fiir eine Gestaltung
bestimmend sind, die fiir die kiinstlerische Freiheit keinen Raum lassen.

Um die interessante Frage, ob der Geschmack eines Kidses Werkschutz im Sinne
des Urheberrechtes genief3en konnte, ging es dann in der Sache C-310/17 — Levola
Hengelo - aus dem Jahre 2018. Die Schutzfihigkeit scheiterte letztlich daran, dass
im Fall des Geschmacks eines Lebensmittels, im Unterschied zu beispielsweise
einem literarischen, bildnerischen, filmischen oder musikalischen Werk, die
Identifizierung im Wesentlichen auf Geschmacksempfindungen und -erfahrungen
beruht, die subjektiv und verdnderlich sind. Es fehlte dem EuGH hier an der inter-
subjektiven Konkretisierbarkeit des Schutzgegenstands. Gleichwohl hat er es nicht
nehmen lassen, in dieser Sache die schopferischen Anforderungen an ein Werk
knapp zusammenzufassen. Demnach miissen zwei Voraussetzungen kumulativ
erfiillt sein: ,Zum einen muss es sich bei dem betreffenden Objekt um ein Origi-
nal in dem Sinne handeln, dass es eine eigene geistige Schopfung seines Urhebers
darstellt (...). (Rn. 36) Zum anderen ist die Einstufung als ,Werk“ im Sinne der
Richtlinie 2001/29 Elementen vorbehalten, die eine solche geistige Schépfung zum
Ausdruck bringen (...).“ (Rn. 37)
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Prallt der ,,Geburtstagszug“ des BGH auf die Cofemel-
Entscheidung des EuGH?

Hierauf baut der EuGH nun in seiner Entscheidung in der Sache C-683/17 -
Cofemel vom 12. September 2019 auf. Sie betrifft Kleidungsmodelle, also den
Bereich der Angewandten Kunst. Fiir solche Werke galt in Deutschland jahrzehnte-
lang eine hohere Schwelle fiir den Urheberschutz, um einen konkurrierenden
Urheber- und Geschmacksmusterschutz zu verhindern. Diesen Sonderweg gab der
BGH unter dem Druck der europdischen Entwicklung des Designrechts bereits
2014 seiner Entscheidung I ZR 143/12 - Geburtstagszug (GRUR 2014, 175) auf. Dies
bekriftigt der EuGH nunmehr ausdriicklich in Rn. 45 der Cofemel-Entscheidung.
Es gelte der Grundsatz des kumulativen Schutzes als Muster oder Modell zum
einen und nach dem Urheberrecht zum anderen.

In seiner Geburtstagszug-Entscheidung schloss der BGH seine Ausfiithrungen in
Rn. 41 wie folgt:

»~Auch wenn bei Werken der angewandten Kunst keine hoheren
Anforderungen an die Gestaltungshohe eines Werkes zu stellen sind als
bei Werken der zweckfreien Kunst, ist bei der Beurteilung, ob ein solches
Werk die fiir einen Urheberrechtsschutz erforderliche Gestaltungshohe
erreicht, zu beriicksichtigen, dass die dsthetische Wirkung der Gestaltung
einen Urheberrechtsschutz nur begriinden kann, soweit sie nicht dem
Gebrauchszweck geschuldet ist, sondern auf einer kiinstlerischen Leistung
beruht (...). Eine eigene geistige Schopfung des Urhebers setzt voraus, dass
ein Gestaltungsspielraum besteht und vom Urheber dafiir genutzt wird,
seinen schopferischen Geist in origineller Weise zum Ausdruck zu bringen
(...) Dariiber hinaus ist zu beachten, dass eine zwar Urheberrechtsschutz
begriindende, gleichwohl aber geringe Gestaltungshohe zu einem
entsprechend engen Schutzbereich des betreffenden Werkes fiihrt.“

Dem scheint nun der EuGH in seiner Cofemel-Entscheidung zu widersprechen.
Der Umstand, so der EuGH in Rn. 51 des Urteils, dass die in Rede stehenden
Bekleidungsmodelle iiber ihren Gebrauchszweck hinaus einen eigenen, dsthe-
tisch markanten visuellen Effekt hervorrufen, konne es nicht rechtfertigen, solche
Modelle als ,Werke“ im Sinne der Richtlinie 2001/29 einzustufen. Dies spiegelt das
santi-subjektive“ Argument aus der Entscheidung Levola zum Kisegeschmack.

Nach dem EuGH allein mafdgeblich sei vielmehr die oben wiedergegebene Defini-
tion des autonomen Werkbegriffs des Unionsrechts mit seinen beiden kumulativ
erforderlichen Elementen, niamlich der ,eigenen geistigen Schopfung“ und des
»hicht ausschlief3lich durch Vorgaben oder Technik bestimmten Schaffens* (Rn.
29 bis 31 des Urteils).

Dass nach der Cofemel-Entscheidung eine #dsthetische Wirkung als schutz-
begriindendes Merkmal kiinftig irrelevant ist, bedeutet aber nicht, dass die gerade
zitierte Position des BGH in Sachen Geburtstagszug revidiert werden miisste, denn
auch er stiitzte sich bereits auf den neuen Werkbegriff des EuGH. Dass die dsthe-
tische Wirkung eines Gegenstands den Schutz begriinde, scheint - dem missver-
stindlichen Ausdruck in der zitierten Passage zum Trotz-auch der BGH nicht zu
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postulieren. Er erwdhnt die dsthetische Wirkung eher in dem Sinne, dass sie die
erwiinschte Folge der individuellen Ausiibung kiinstlerischer Freiheit sei (etwas in
der Art sagt auch der EuGH in Rn. 54 seiner Entscheidung).

In Rn. 35 des Urteils sagt der EuGH dann noch etwas weiteres, das auf den ersten
Blick der Position des BGH zu widersprechen scheint: Wenn ein Gegenstand die
Anforderungen des autonomen Werkbegriffs erfiillt, hinge der Umfang dieses
Schutzes nicht vom Grad der schopferischen Freiheit seines Urhebers ab und sei
daher auch bei einem Gegenstand mit geringer Gestaltungsfreiheit nicht geringer
als derjenige, der auch sonst allen unter die Richtlinie fallenden Werken zu-
kommt. Hatte nicht der BGH geurteilt, dass eine geringe Gestaltungshohe einen
entsprechend engen Schutzbereich bedeute?

Auch hier hatte der BGH jedoch die vom EuGH nun gezogene Grenzlinie bereits
beachtet, denn er reduziert nicht etwa den materiellen Schutzumfang, sondern
betont lediglich, dass in einem Bereich, in dem vieles vorgegeben ist, mithin also
die Individualitit nur tiber geringen Spielraum innerhalb der Vorgaben verfiigt,
auch alle anderen, die nach denselben Vorgaben arbeiten, dhnliche Ergebnisse
erzielen werden.

Der Schopfer eines vierrddrigen Kinderwagens darf also - so sind BGH und EuGH
gleichermafien zu verstehen - nicht anderen Schopfern verbieten, vierrddrige
Kinderwagen zu entwerfen, soweit sich deren vierridrige Kinderwigen jeweils als
individuelle Gestaltungen voneinander abheben.

Bleibt noch die Frage nach der fiir den Urheberrechtsschutz erforderlichen
Gestaltungshohe angesichts des parallelen EU-Designschutzes. Der EuGH &u-
Bert sich hier etwas sibyllinisch, wenn er in Rn. 51f. sagt: , Aus diesen Griinden
darf (...) die Gewihrung urheberrechtlichen Schutzes fiir einen als Muster oder
Modell geschiitzten Gegenstand nicht dazu fithren, dass die Zielsetzungen und die
Wirksambkeit dieser beiden Schutzarten beeintréchtigt werden. Daraus folgt, dass
der Schutz von Mustern und Modellen und der mit dem Urheberrecht verbundene
Schutz nach dem Unionsrecht zwar kumulativ fiir ein und denselben Gegenstand
gewdhrt werden konnen, diese Kumulierung jedoch nur in bestimmten Féllen
infrage kommt.“ Daraus konnte man folgern, dass an die ,,eigene geistige Schop-
fung“ keine zu geringen Anforderungen gestellt werden diirfen, um zu verhin-
dern, dass der Designschutz vom Urheberrechtsschutz komplett tiberlagert wird.
Diese fiir die Praxis enorm wichtige Frage wird mit Sicherheit wieder die Gerichte
beschiftigen.

Ausblick

Ein weiteres Mal iiberformt die Rechtsprechung des EuGH durch die Definition
»autonomer Begriffe des Gemeinschaftsrechts“ die nationale Gesetzgebung und
Spruchpraxis.

Angesichts der offenen Formulierung des § 2 UrhG ist es zum Werkbegriff zwar
noch zu keinem Konflikt der europdischen Rechtsprechung mit deutschem gesetz-
tem Recht gekommen, doch hat die européische Rechtsentwicklung den BGH bei
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Urheberrecht dessen Auslegung inzwischen schon mehrfach zu Anderungen teils jahrzehnte-
lang etablierter Rechtsprechung gezwungen. Dies wird allerdings nach der jiings-
ten Entscheidung des EuGH in Sachen Cofemel wahrscheinlich nicht erforderlich

sein.
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