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Leitsatz:

Erfinder im Sinne von § 37 Abs. 1 PatG kann nur eine natirliche Person sein. Fir eine

richterliche Rechtsfortbildung mit dem Ziel, auch eine kunstliche Intelligenz (KI) als Er-

finder benennen zu kénnen, besteht mangels Gesetzeslicke kein Raum. Die Regelung

des 8 37 Abs. 1 PatG hat die Anerkennung der ,Erfinderehre” im Blick, die einer Kl ge-

rade nicht zukommt.
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2019 128 120.2
(hier: Zurickweisung der Anmeldung)

ECLI:DE:BPatG:2021:111121B11Wpat5.21.0



hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 11. November 2021 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dr.-Ing. Hochst sowie der Richter Eisenrauch, Dr.-Ing. Schwenke

und Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Deibele

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prifungs-
stelle 57 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Méarz 2020
aufgehoben und die Sache wird an das Deutsche Patent- und Marken-
amt mit der Mal3gabe zurtickverwiesen, dass die mit Schriftsatz vom
23. Februar 2021 als ,Anlage B4“ vorgelegte Erfinderbenennung als

frist- und formgerecht eingereicht anzuerkennen ist.

2. Die weitergehende Beschwerde wird zurtickgewiesen.

3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

4. Die Teilanmeldung (Teilungserklarung des Anmelders mit Schriftsatz
vom 2. November 2021, zugegangen beim Bundespatentgericht per

Telefax am selben Tag) wird unter Aufgabe der eigenen Zustandigkeit
an das Deutsche Patent- und Markenamt abgegeben.

Grinde

Der Beschwerdeflhrer, eine natiirliche Person, ist Anmelder der am 17. Oktober

2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereichten Patentanmel-



dung, die das Aktenzeichen 10 2019 128 120.2 erhalten hat und dessen Gegen-
stand gemaR der ordnungsgemal nachgereichten deutschen Ubersetzung mit
,LEBENSMITTELBEHALTER* bezeichnet ist. Die Erfinderbenennung, die am An-
meldetag auf dem amtlichen Formblatt P 2792 mit eingereicht worden war, enthielt
in dem dafir vorgesehenen Feld weder den Namen des Anmelders noch den einer
anderen naturlichen Person, sondern stattdessen folgende Angabe: ... — Die

Erfindung wurde selbstandig durch eine kinstliche Intelligenz erzeugt.”

1. Mit Bescheid vom 9. Dezember 2019 hat die zustandige Prufungsstelle des
DPMA dem Anmelder sinngemalf3 mitgeteilt, dass die eingereichte Erfinderbenen-
nung nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspreche. Erfinder im Sinne von 88§ 6,
37 PatG konne nur eine natirliche Person sein. Unter einer natirlichen Person sei
ein Mensch zu verstehen, der nach 8 1 BGB rechtsfahig sei. Auf eine ,kinstliche
Intelligenz” treffe dies ersichtlich nicht zu. Daher kénne das Formblatt zur Erfinder-
benennung, das der Anmelder am Anmeldetag eingereicht habe, nicht als Erfinder-
benennung im Sinne von § 37 PatG und § 7 PatV anerkannt werden. Der Anmelder
musse vielmehr mit einer Zuriickweisung der Anmeldung, die auf § 42 PatG i. V. m.
§ 37 PatG gestutzt werde, rechnen.

Hierauf hat der Anmelder mit Eingabe vom 17. Januar 2020 eine geringflgig geén-
derte Erfinderbenennung eingereicht, in der er lediglich einen Adresszusatz, nam-
lich ,c/oT...,..." erganzt hat.

Sinngemal hat der Anmelder vorgetragen, es entsprache nicht den tatsachlichen
Gegebenheiten, wenn er sich selbst als Erfinder bezeichnete. Die von ihm entwi-
ckelte kinstliche Intelligenz (KI) mit Namen ... habe selbstandig agierend die
Erfindung hervorgebracht. ... sei ein vollkommen autonom operierendes, neu-
ronales Netzwerk, das in der Lage sei, ohne vorherige Aufgabenstellung neue tech-
nische Lésungen zu generieren. Er, der Anmelder, sei zwar der Eigentiimer dieser
Kl, er habe aber auf die Aufgabenstellung und deren Lésung, die zur vorliegenden

Erfindung gefuhrt habe, keinerlei Einfluss gehabt. Das deutsche Patentgesetz



schreibe nicht ausdricklich fest, dass ein Erfinder eine naturliche Person sein
musse. Dass eine erfinderische Leistung zwingend nur von einem Menschen er-
bracht werden kdnne, entspringe einer mittlerweile iberkommenen, rein anthropo-
zentrischen Definition des Begriffs ,schépferisch®. Der Begriff des ,Erfinders” misse
stets unter Bericksichtigung des technischen Fortschritts neu ausgelegt werden,
was letztlich Aufgabe der Rechtsprechung sei.

Mit Beschluss vom 24. Marz 2020, der dem anwaltlichen Vertreter des Anmelders
am 30. Méarz 2020 zugestellt worden ist, hat die Prifungsstelle 57 des DPMA die
Patentanmeldung aus den Griinden, die sie zuvor im Bescheid vom 9. Dezember

2019 skizziert hatte, zurtickgewiesen.

2. Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 22. April 2020 beim DPMA einge-
gangene Beschwerde des Anmelders, der die Prufungsstelle 57 des DPMA nicht
abgeholfen, sondern die die Beschwerde mit Schreiben vom 29. April 2020 dem

Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt hat.

a) Der Anmelder ist der Auffassung, dass der vorliegende Sachverhalt die Zuriick-
weisung der Anmeldung nicht rechtfertige. Als Anmelder stecke er in folgendem Di-
lemma: Einerseits sei er nach § 124 PatG verpflichtet, wahrheitsgemaf den Erfinder
zu benennen, also hier das System ..., das unzweifelhaft der Schopfer der
Erfindung sei; andererseits habe diese pflichtgemald vorgenommene Benennung
des Erfinders zur Folge, dass seine Anmeldung zurlckgewiesen werde. Letztlich
fuhre die Auffassung der Prifungsstelle dazu, dass ihm das Recht auf das Patent,
das ihm nach 8 6 PatG als Eigentimer des Systems ... zustehe, vorenthalten
werde. Dies stelle einen VerstoR gegen Art. 14 GG dar. Im Ubrigen durften im Rah-
men der Offensichtlichkeitspriufung nach § 42 PatG nur klar und offenkundig zu
Tage tretende Mangel einer Anmeldung beanstandet werden. Die im Zusammen-
hang mit § 37 PatG und § 7 PatV aufgeworfene Frage, ob aufgrund der Besonder-

heiten des Einzelfalles ausnahmsweise eine Kl als Erfinder benannt werden misse,



sprenge diesen Rahmen. Da es sich hierbei um eine schwierige Rechtsfrage han-
dele, zu der es keine gesicherte Rechtsprechung existiere, kdnne eine entspre-

chende Klarung nicht im Rahmen der Offensichtlichkeitsprifung erfolgen.

Dem Gesetzgeber diirfe im Ubrigen nicht unterstellt werden, er habe Erfindungen,
die von einer KI stammten, von dem Patentschutz ausschliel3en wollen. Eine andere
Sichtweise folge auch nicht aus 8 63 Abs. 2 PatG, wo von der ,Person des Erfin-
ders” die Rede sei. Vielmehr sei davon auszugehen, dass der historische Gesetz-
geber die Moglichkeit, dass eine Erfindung auch von einer Kl gemacht werden
konnte, schlicht und einfach nicht vorausgesehen habe.

b) Mit Gerichtsbescheiden vom 19. September 2020 und 10. November 2020 ist
dem Anmelder mitgeteilt worden, dass die Beschwerde nach vorlaufiger Prifung
der Sach- und Rechtslage keinen Erfolg haben drfte.

3. Mit Beschluss vom 31. Mai 2021 hat der Senat der Prasidentin des DPMA ge-
mal 8§ 77 Satz 1 PatG anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.
Neben der vom Beschwerdefihrer aufgeworfenen Frage, ob als Erfinder im Sinne
von 8§ 37 PatG und § 7 PatV ausschlie3lich natirliche Personen benannt werden
durften, sah es der erkennende Senat zusatzlich als klarungsbedirftig an, ob ggf.
auch erganzende Angaben in der Erfinderbenennung toleriert werden missten, die
z. B. die Entstehung der Erfindung betrafen. Die Prasidentin des DPMA ist schliel3-

lich mit Schriftsatz vom 31. August 2021 dem Beschwerdeverfahren beigetreten.

4. a) Mit Eingabe vom 3. November 2021 hat der Anmelder schlief3lich eine neue,
geringfugig Uberarbeitete Erfinderbenennung geman einer ,Anlage B8* vorgelegt,
in der er - eine Anregung der weiteren Verfahrensbeteiligten aufgreifend - den Be-
griff ,Rechtsnachfolge” durch den Begriff ,Rechtserwerb® ersetzt und den Adress-

zusatz auf Seite 1 in ,c/o ... T..., PhD" prazisiert hat:



% Deutsches
“k> W Patent- und Markenamt Anlage B8

[~ Erfinderbenennung
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Die Erfinderbenennung muss auch erfolgen, wenn der Amtliches Aktenzeichen (wenn bereits bekannt)
Anmelder selbst der Erfinder ist. Ist der Anmelder Miterfinder, DE 102019 128 120.2

ist er auch mitzubenennen.
%0 Platz fir Zeichen des Anmelders/Vertreters

Bezeichnung der Erfindung pite volistandig)

l LEBENSMITTELBEHALTER / FOOD CONTAINER

Erfinder (1)

Vor- und Zuname

Die Erfindung wurde selbststandig durch eine kiinstliche Intelligenz erzeugt. |

clo PhD |

Strale, Hausnummer

Postleitzah! Ort

| |

Erfinder (2)

Vor- und Zuname

StraRe, Hausnummer

L |

Postleitzahl Ort

| | |

Erfinder (3)

Vor- und Zuname

Strake, Hausnummer

Postleitzahl Ort
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Erfinder (4)

Vor- und Zuname

StraBe, Hausnummer

Postleitzahl Ort

| | |

Achtung: bei mehr als vier Erfindern bitte gesondertes Blait benutzen!

Das Recht auf das Patent ist auf den Anmelder iibergegangen durch:
(2.B. Erfinder ist/sind der/die Anmelder, Inanspruchnahme aufgrund §§ 6 u. 7 ArbnErfG, Kaufvertrag mit Angabe des Datums, Erbschaft usw.)

Durch Rechtserwerb, da g der Eigentlimer der kiinstlichen Intelligenz ist. |

b) Im Verfahren befindet sich zudem eine frihere, mit Eingabe vom 23. Februar
2021 eingereichte Erfinderbenennung geman einer ,Anlage B6", in der sich der An-
melder ordnungsgemdalR selbst als Erfinder benannt hat (,... T..., PhD"
sowie eine als ,Anlage B5" eingereichte, neue Seite 1 der Beschreibung, die zu-
satzlich folgenden, einleitenden Text enthalt: ,Die vorliegende Erfindung wurde von

einer kunstlichen Intelligenz namens ... geschaffen.”

c) Mit derselben Eingabe vom 23. Februar 2021 hat der Anmelder aul3erdem eine
Erfinderbenennung gemal einer ,Anlage B4“ vorgelegt, in der sich der Anmel-
der - wie in ,Anlage B5“ - wiederum als Erfinder benannt hat, wobei aber ein Text,
vergleichbar dem von ,Anlage B5“, zum Bestandteil der Erfinderbenennung selbst
gemacht worden ist, dass namlich der Anmelder die kinstliche Intelligenz namens

... dazu veranlasst habe, die Erfindung zu generieren:



Anlage B4
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Die Erfinderbenennung muss auch erfolgen, wenn der Amtliches Aktenzeichen (wenn bereits bekannt)
Anmelder selbst der Erfinder ist. Ist der Anmelder Miterfinder, DE 10 2019 128 120.2

so ist er auch mitzubenennen.

Platz fiir Zeichen des Anmelders/Vertreters

Bezeichnung der Erfindung bitte volisténdig)

| LEBENSMITTELBEHALTER / FOOD CONTAINER

|
|
|
|

Erfinder (1)

Vor- und Zuname
N D |

|der die kuinstliche Intell]genz-dazu veranlasst hat, die Erfindung zu generieren ‘

Strake, Hausnummer

Postleitzahl Ort
S . |
Erfinder (2)

Vor- und Zuname

Strafke, Hausnummer

Postleitzahl Ort

Erfinder (3)

Vor- und Zuname

Strale, Hausnummer

| |

Postleitzahl Ort

| | | |
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Erfinder (4)

Vor- und Zuname

| |

Strafle, Hausnummer

| |

Postleitzahl on

Achtung: bei mehr als vier Erfindern bitte gesondertes Blatt benutzen!

Das Recht auf das Patent ist auf den Anmelder iibergegangen durch:
(z.B. Erfinder ist/sind der/die Anmelder, Inanspruchnahme aufgrund §§ 6 u. 7 ArbnErfG, Kaulfverirag mit Angabe des Datums, Erbschaft usw.)

|Erfinder ist Anmelder |

l I
l |
I |

Der Anmelder hat den Antrag gestellt,

den Beschluss der Prufungsstelle 57 des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 24. Mérz 2020 aufzuheben und die mit Schriftsatz vom 3. Novem-
ber 2021 als ,Anlage B8" vorgelegte Erfinderbenennung als frist- und form-
gerecht eingereicht anzuerkennen. Ferner hat der Anmelder beantragt, - je-
weils wiederum verbunden mit dem Antrag, den angefochtenen Beschluss

aufzuheben - hilfsweise

1. festzustellen, ,dass es im vorliegenden Fall keiner Erfinderbenennung
bedarf, da keine naturliche Person die Voraussetzungen fur die Zuerken-
nung der Erfindereigenschatt erfillt. Das Recht auf das Patent ist auf den
Anmelder Ubergegangen durch Rechtserwerb, da T... der

Eigentiimer der kunstlichen Intelligenz namens ... ist.”,
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2. die als ,Anlage B6* bezeichnete Erfinderbenennung sowie die als ,An-
lage B5" bezeichnete, geanderte Seite 1 der Beschreibung der Patent-
anmeldung, jeweils vorgelegt mit Schriftsatz vom 23. Februar 2021, als
frist- und formgerecht eingereicht anzuerkennen bzw. als neue Seite 1

der Beschreibung zu den Akten zu nehmen und

3. die mit Schriftsatz vom 23. Februar 2021 als ,,Anlage B4" vorgelegte Er-

finderbenennung als frist- und formgerecht eingereicht anzuerkennen.

Mit Eingabe vom 2. November 2021, die am selben Tag dem Bundespatentgericht
zugegangen war, hat der Anmelder die Teilung der streitbefangenen Anmeldung

erklart und entsprechende Unterlagen eingereicht.

5. Die Prasidentin des DPMA hat keinen Antrag gestellt; sie ist jedoch den Aus-

fuhrungen des Anmelders in vollem Umfang entgegengetreten:

a) Haupt- und Hilfsantrag 1 des Anmelders seien bereits deshalb nicht gewahrbar,
da nach dem Willen von Gesetz- bzw. Verordnungsgeber die Nennung (mindes-
tens) einer naturlichen Person als Erfinder zwingend notwendig sei. Dies zeige sich
daran, dass in 8 37 Abs. 1 PatG von ,Personen” die Rede sei und § 7 Abs. 2 Nr. 1
PatV die Angabe von ,Vornamen“ und ,Namen* der Erfinder vorschreibe, was na-
turgemalf nur auf natirliche Personen zutreffe. Die Notwendigkeit einer nattrlichen
Person werde zusatzlich durch die weitere Systematik des deutschen PatG unter-
strichen. In 8 63 Abs. 1 PatG werde dem Erfinder z. B. das Rechts zugesprochen,
auf Offenlegungs- und Patentschriften genannt zu werden, was Auspragung eines
speziellen, nur naturlichen Personen zukommenden Erfinderpersonlichkeitsrechts
sei. Demgegeniber sei nicht erkennbar, weshalb die grundlegende Ankntpfung des
Gesetzgebers an einen ,menschlichen Erfinder” - selbst unter Berticksichtigung des

technischen Fortschritts - in Frage gestellt werden musse.
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b) Im Ubrigen sei auch Hilfsantrag 2 nicht gewahrbar, da die Erganzung der Be-
schreibung um den Anfangshinweis, dass ,die vorliegende Erfindung ... von einer
kunstlichen Intelligenz namens ... geschaffen (wurde)”, die Gefahr einer un-
zulassigen Erweiterung in sich trage und weil dieser Hinweis auch einen Verstol3
gegen die Vorschrift des § 10 Abs. 3 PatV darstelle, der in Beschreibung offensicht-
lich nicht notwendige Erlauterung der Erfindung verbiete.

c) Ferner sei auch Hilfsantrag 3 zurtickzuweisen, da erganzende Angaben in der
Erfinderbenennung zur Art und Weise, wie eine Erfindung generiert worden sei, ei-
nen Verstol3 gegen 8 7 Abs. 2 PatV darstellten. Der Katalog des § 7 Abs. 2 PatV sei
zudem abschlie3end. Der angefiigte Zusatz, wonach der Anmelder die kinstliche
Intelligenz namens ... dazu veranlasst habe, die Erfindung zu generieren, sei
im Ubrigen eine Angabe, die die materielle Richtigkeit der Erfinderbenennung be-
trafe. Derartige Angaben lagen gemald 8 7 Abs. 1 PatG aul3erhalb der Prifungs-

kompetenz des DPMA und seien auch deshalb unzulassig.

6. Wegen des weiteren Vorbringens der Verfahrensbeteiligten wird auf den Inhalt
der Akten Bezug genommen.

Die Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg. Sie fuhrt zur Aufhebung des an-

gefochtenen Beschlusses und zur Zurtickverweisung der Sache an das DPMA.

1. Zulassigkeit der Beschwerde

Der Anmelder ist formell durch die Zurtckweisung seiner Anmeldung beschwert.
Ferner geht der erkennende Senat zugunsten des Anmelders davon aus, dass die-
ser mit seinem Rechtsmittel nicht nur ein wissenschaftliches Interesse an der Kl&-
rung einer interessanten Rechtsfrage verfolgt, was seiner Beschwerde mangels

Rechtsschutzbedurfnisses die Zulassigkeit nehmen wiirde (vgl. BPatG GRUR 2013,
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78 ff. - ,RDM"; auch: Kubis in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatRKomm, 4. Aufl., PatG § 73
Rn. 25), sondern nach wie vor einen Schutzrechtserwerb anstrebt und damit ein

legitimes wirtschaftliches Interesse verfolgt.

Der Anmelder Ubersieht allerdings, dass es nach deutschem Recht fiir die Beurtei-
lung, ob eine Erfindung vorliegt und im Sinne von 8§ 4 PatG auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruht, ohne Belang ist, auf welchen tatsachlichen Werdegang die Erfin-
dung sich grindet und ob benannte Personen in zutreffender Weise als Erfinder
anzusehen sind; eine Erfindung wird nach objektiven Gesichtspunkten beurteilt, so-
dass es gleichgdiltig ist, ob sie auf bewusstem Denken, systematischem Arbeitsein-
satz mit planmafigen Versuchen oder lediglich auf der Ausnutzung zufallig aufge-
deckter, naturgesetzlicher Zusammenhange beruht oder - wie hier - auf den Einsatz
von KI (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl.,, 8 4 Rn. 13; BGH GRUR 2016,
475, 481 - ,Rezeptortyrosinkinase®). In keinem der genannten Falle besteht irgend-
eine erkennbare Notwendigkeit, auf die Benennung einer natirlichen Person als

Erfinder zu verzichten, um das begehrte Patent zu erhalten.

Hieraus folgt, dass das vom Anmelder beschriebene ,Dilemma*, einerseits nach
§ 124 PatG pflicht- und wahrheitsgemal3 das System ... als Erfinder benennen
zu mussen und hierdurch andererseits die Zurtickweisung der Anmeldung zu erlei-
den, Uberhaupt nicht besteht. Die in § 124 PatG geregelte Wahrheitspflicht bezieht
sich ausschlieRlich auf tatsachliche Umstéande, wahrend es sich bei der Uberzeu-
gung des Anmelders, dass nicht er selbst, sondern seine von ihm entwickelte Kl der
Erfinder sei, lediglich um eine Rechtsmeinung handelt. Da die AuRerung von
Rechtsmeinungen nicht der Wahrheitspflicht unterliegt (vgl. z. B. Schulte/Schell,
PatG, 10. Aufl., 8124 Rn.7; Hofmeister in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatKomm,
4. Aufl., PatG 8§ 124 Rn. 2; BGH GRUR 2006, 754, 756, Rn. 18 - ,Haftetikett"), be-
steht fir den Anmelder auch insoweit kein rechtliches Hindernis, sich selbst als Er-

finder zu benennen.
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Dennoch kann dem Anmelder im Ergebnis ein Rechtsschutzinteresse nicht abge-
sprochen werden. Seine Uberzeugung, dass eine Kl in gleicher Weise wie eine na-
turliche Person als Erfinder in Betracht zu ziehen sei und die Benennung eines ent-
sprechenden Systems als Erfinder statthaft sein misse, spiegelt eine Rechtsmei-
nung wider, die mittlerweile von einigen Stimmen fur vertretbar angesehen wird (vgl.
z. B. die Nachweise bei Dornis in GRUR 2021, 784 ff.). FUr das australische Patent-
rechtssystem hat das Federal Court of Australia die Mdglichkeit, eine Kl als Erfinder
zu benennen, zwischenzeitlich mit einer Entscheidung vom 30. Juli 2021 bejaht (vgl.
Az.: VID 108 of 2021). Vor diesem Hintergrund erschiene es unangemessen, dem
Anmelder die vorliegende Rechtsverfolgung von vornherein mit der Begriindung zu
verweigern, dass er jederzeit (wenn auch im Widerspruch zu seiner eigenen Uber-

zeugung) die Moglichkeit gehabt héatte, sich selbst als Erfinder zu benennen.

2. Begrundetheit der Beschwerde

a) Hauptantrag und Hilfsantrag 1

Weder Hauptantrag noch Hilfsantrag 1 sind gewahrbar. Nach der gegenwartigen
Fassung des § 37 Abs.1 PatG besteht kein Raum, das System ..., wie es
durch ,Anlage B8" vorgegeben wird, als Erfinder zu benennen; gleiches trifft auf den
vom Anmelder gestellten Hilfsantrag 1 zu, mit dem dieser die Feststellung begehrt,
dass keine natirliche Person die Voraussetzungen fur die Zuerkennung der Erfin-
dereigenschatt erfllle und es somit Gberhaupt keiner Einreichung einer Erfinderbe-
nennung bedurfte. Hilfsantrag 1 ist offensichtlich mit dem Erfinderbenennungsgebot
des § 37 Abs. 1 PatG unvereinbar; aus der gesetzlichen Fiktion des 8§ 7 Abs. 1 PatG

ergibt sich, dass der Anmelder im Zweifelsfall sich selbst benennen muss.

aa) Der erkennende Senat, der durch die eingelegte Beschwerde fiir die Durch-
fuhrung der Offensichtlichkeitsprifung nach 8 42 PatG zustandig geworden ist (vgl.
BGH GRUR 2019, 766, 767 - ,Abstandsberechnungsverfahren®), wird vorlie-
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gend - entgegen der Auffassung des Anmelders - nicht durch den besonderen Cha-
rakter der Offensichtlichkeitsprifung an einer Entscheidung zum Nachteil des An-
melders gehindert. Es trifft zu, dass sich eine Prifung nach § 42 PatG darauf be-
schrankt, ob eine vorgelegte Erfinderbenennung gemessen an den Vorgaben von
§ 37 Abs. 1 PatG und § 7 PatV offensichtliche Mangel aufweist (vgl. BPatG GRUR
2009, 50, 52 - ,Offensichtlichkeitsprifung®). Als MaR3stab fur die Feststellung, ob ein
Mangel zweifelfrei und offen zu Tage tritt, ist jedoch nicht der Sonderfall, sondern
der Regelfall heranzuziehen. Dieser besteht nach gangiger, durchaus als richtig
empfundener Praxis darin, dass nur eine natirliche Person als Erfinder benannt
werden kann. Hieraus folgt, dass im Rahmen der Offensichtlichkeitsprifung der Um-
stand, dass bisher keine gesicherte Rechtsprechung zur Erfindereigenschatft einer

Kl existiert, im Ergebnis gegen den Anmelder wirkt.

bb) In der Sache schliel3t sich der erkennende Senat der Auffassung der weiteren
Verfahrensbeteiligten an, dass namlich nach gegenwartiger Rechtslage, die sich
aus 8 37 Abs. 1 PatG ergibt, nur nattrliche Personen, nicht aber Maschinen als Er-
finder benannt werden kdnnen. Die Regelung § 37 Abs. 1 PatG, die im Zusammen-
hang mit § 63 PatG zu sehen ist, konstituiert ein Recht des Erfinders auf Namens-
nennung, wodurch eine Anerkennung seiner Erfindereigenschaft (,Erfinderehre®)
zum Ausdruck kommen soll (vgl. Benkard/Schafers/Schwarz, PatG, 11. Aufl., 8 37
Rn. 4 und 8 63 Rn. 2; Schnekenblhl in Fitzner/Lutz/Bodewig, Patkomm, 4. Aufl.,
PatG § 63 Rn. 2 f.; Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., 8 37 Rn. 4). Aus der so
vom Gesetzgeber bewusst getroffenen Entscheidung folgt, dass nach deutschem
Patentrecht eine Kl nie als Erfinder oder Miterfinder benannt werden kann (vgl.
Schulte/Moufang, PatG mit EPU, 11. Aufl., § 6 Rn. 18; Busse/Keukenschrijver,
a. a. O.; Stortnik in Fitzner/Lutz/Bodewig, Patkomm, 4. Aufl., PatG § 37 Rn. 2 f.).

Der Einwand des Anmelders, der historische Gesetzgeber habe die Mdglichkeit,
dass eine Erfindung auch von einer Kl generiert werden kénne, nicht vorausgese-

hen, reicht fur eine richterliche Rechtsfortbildung im Sinne des Anmelders nicht aus.
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Die Offnung der Erfinderbenennung fiir KI im Wege des Richterrechts setzt die Fest-
stellung voraus, dass die Regelung des 8§ 37 PatG und die des 8§ 63 PatG aufgrund
eines veranderten Lebenssachverhalts, ndmlich durch das Entstehen kunstlicher
Intelligenzen, nachtraglich lickenhaft geworden wéren (vgl. Wiedemann, NJW
2014, 2407, 2411). Dies wurde bedeuten, dass der in beiden Regelungen enthal-
tene Begriff der ,Person® nicht mehr alle relevanten Sachverhalte umfassen wirde.
Hierfir gibt es aber keinen Anhaltspunkt. Die beiden genannten Regelungen haben
einerseits die Anerkennung der ,Erfinderehre” im Blick, die einer Kl gerade nicht
zukommt, und andererseits fuhrt der Ausschluss einer Kl von der Erfinderbenen-
nung zu keiner Einschrankung bei der Patentfahigkeit der entsprechenden Erfin-

dung und damit zu keinem wirtschaftlichen Nachteil (vgl. oben Abschnitt II. 1.).

b) Hilfsantrag 2

Die Gewahrbarkeit des Hilfsantrags 2 scheitert daran, dass dieser auf eine nach-
tragliche Anderung der Beschreibung gerichtet und damit unzulassig ist. Der in der
»<Anlage B5“ enthaltende Text wonach ,die vorliegende Erfindung von einer kinstli-
chen Intelligenz namens ... geschaffen (wurde), stellt gegenuber den am An-
meldtag eingereichten Unterlagen eine unzulassige Erweiterung des Offenbarungs-
gehalts der Anmeldung dar. Uber die Regelung des § 14 Satz 2 PatG, wonach
Schutzanspriche unter Heranziehung der Beschreibung auszulegen sind, ent-
stiinde insgesamt die Gefahr einer unzulassigen Erweiterung des geschitzten Ge-

genstandes, falls es spater ggf. zur Erteilung eines Patents kommen sollte.

c) Hilfsantrag 3

Der als Hilfsantrag 3 gestellte Antrag, die mit Schriftsatz vom 23. Februar 2021 als
»<Anlage B4" vorgelegte Erfinderbenennung als frist- und formgerecht eingereicht
anzuerkennen, ist dagegen gewéhrbar. Die Erfinderbenennung ist unzweifelhaft in-
soweit nicht zu beanstanden, als sie in dem daflir vorgesehenen Feld die Angabe

nee- T..., PhD" enthélt und auf Seite 2 der Benennung ,Erfinder ist An-
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melder” vermerkt ist. Entgegen der Ansicht der Prasidentin des DPMA stellt es zu-
dem weder einen Verstol3 gegen die Regelung des § 7 Abs. 2 PatV noch gegen
andere Normen dar, dass unter dem korrekt angegebenen Erfindernamen des An-
melders der Zusatz ,der die kunstliche Intelligenz ... dazu veranlasst hat, die
Erfindung zu generieren” erscheint. Die Regelung des 8§ 7 Abs. 2 PatV enthalt kei-
nen abschlieRenden Katalog; weder legt dies der Wortlaut des Absatzes 2 nahe
noch folgt dies aus dem Umstand, dass Absatz 1 des 8§ 7 PatV die Verwendung des
amtlichen Formblatts vorschreibt. Der Anmelder hat in diesem Zusammenhang zu
Recht darauf hingewiesen, dass das Formblatt P 2792 mindestens zwei Felder fur
Angaben vorhalt, die nicht im Katalog des § 7 Abs. 2 PatV genannt sind, namlich
das Feld fur das ,Zeichen des Anmelders/Vertreters* und das fur den ,Antrag auf
Nichtnennung als Erfinder”. Hatte der Verordnungsgeber mit § 7 PatV eine abschlie-
Rende Regelung dahingehend schaffen wollen, dass auch nur die im Katalog des
Absatzes 2 genannten Angaben statthaft waren, so hétte er dies durch ein aus-
drickliches Verbot unnétiger Angaben, wie z. B. in 8 10 Abs. 3 PatV geschehen,

bewirken konnen.

Problematisch ware der hier in Rede stehende, vom Anmelder an seine Namens-
nennung angehangte Zusatz nur dann, wenn das DPMA hierdurch gezwungen
ware, die gesamten, im Feld ,Erfinder* gemachten Angaben in seinen Publikationen
(Patentregister, Offenlegungsschrift, Patentschrift usw.) zu bertcksichtigen. Dies ist
aber nicht der Fall. Das DPMA hat im Bereich seiner Publikationen hinsichtlich der
zu veroffentlichenden Daten einen gewissen Ermessenspielraum, der losgeldst von
etwaigen Anmeldebestimmungen besteht (vgl. BGH GRUR 2003, 226, 227 - ,Laa-
geunnerloage®). Auch hierdurch wird letztlich unterstrichen, dass es einem Erfinder
(dem ggf. auch insoweit sein Erfinderpersonlichkeitsrecht zur Seite steht) mangels
eines ausdrucklich in der PatV geregelten Verbots unnétiger Angaben, nicht zwin-
gend verwehrt sein durfte, Zusatze der hier in Rede stehenden Art ins amtliche

Formblatt P 2792 aufzunehmen.
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3. Hiernach war der Beschluss der Prifungsstelle 57 des DPMA vom 24. Marz
2020 aufzuheben und, damit die Prufungsstelle das Anmeldeverfahren wieder fort-
setzen kann, die Sache gemal § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG an das DPMA zurtck-

zuverweisen.

4. Die Rechtsbeschwerde war hinsichtlich der Frage, ob eine kinstliche Intelligenz
(KI) als Erfinder im Sinne von 8 37 Abs. 1 PatG benannt werden kann, und zur
Frage, ob § 7 PatV dahingehend als abschliel3end zu verstehen ist, dass auch nur
die im Katalog des Absatzes 2 genannten Angaben in der Erfinderbenennung statt-
haft sind, zuzulassen. Die beiden Rechtsfragen sind von grundséatzlicher Bedeutung
und erfordern zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung
des Bundesgerichtshofs (8 100 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 PatG).

Rechtsmittelbelehrung

1. Den am Beschwerdeverfahren Beteiligten steht hinsichtlich der vorstehend un-
ter Abschnitt 1l. 4. genannten Rechtsfragen das Rechtsmittel der zugelassenen

Rechtsbeschwerde zu.

2. Unabhéangig von der zugelassenen Rechtsbeschwerde (unter 1.) steht den am
Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. So-
weit der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist diese nur statthatft,

wenn gerugt wird, dass

a) das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmalig besetzt war,

b) bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-
fangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

C) einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
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d) ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

e) der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

f) der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Sowohl die zugelassene (unter 1.) als auch die nicht zugelassene Rechtsbe-
schwerde (unter 2.) sind innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses
durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim Bundes-
gerichtshof, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur ge-
wahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof ein-
geht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Dr. Hochst Eisenrauch Dr. Schwenke Dr. Deibele
Sp



