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BUNDESPATENTGERICHT
18 W (pat) 28/20 Verkiindet am
21. Juni 2023
(Aktenzeichen) ,
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als Urkundsbeamtin
der Geschéftsstelle

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

Dr. phil. Stephen L. Thaler, 1767 Waterfall Drive, 63303 St. Charles, Missouri
(USA),

Anmelder und Beschwerdefihrer,

Verfahrensbevollméchtigte: Fuchs, Patentanwélte, Partnerschaft mbB,
Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main,

betreffend die Patentanmeldung 10 2019 129 136.4

(hier: Zurtickweisung der Anmeldung)

hat der 18. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 21. Juni 2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin =~ Dipl.-Ing. Wickborn, der Richter Kruppa und Dipl.-Phys.

Dr. Schwengelbeck sowie der Richterin Dipl.-Phys. Zimmerer

BPatG_154_adler
06.20



beschlossen:

1. Die Beschwerde des Anmelders wird zuriickgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

1. -Der Beschwerdefuhrer ist Anmelder der am 29. Okiober 2019 beim
Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereichten Patentanmeldung
10 2019 129 136.4 mit der Bezeichnung

,DEVICES AND METHODS FOR ATTRACTING ENHANCED ATTENTION®.

Als Erfinder wurde auf dem Formblatt zur Erfinderbenennung eine kiinstliche
Intelligenz mit der Bezeichnung ,DABUS — Die Erfindung wurde selbsténdig durch

eine kunstliche Intelligenz erzeugt.“ angegeben.

Mit der am 1. November 2019 versendeten amtlichen Empfangsbestétigung wurde
dem Anmelder der Eingang von Unterlagen zur Patentanmeldung bestétigt, nicht

jedoch zur Erfinderbenennung.

Mit Schreiben vom 27. November 2019 bat der Anmelder um Korrektur der
amtlichen Empfangsbestatigung hinsichtlich der Erfinderbenennung.

Im Zuge eines am 10. Dezember 2019 versandten, amtlichen
Formmangelbescheids wurde dem Anmelder mitgeteilt, dass das eingegangene
Formblatt nicht als eine rechtswirksame Erfinderbenennung anzuerkennen sei,

welche den gesetzlichen Bestimmungen der §§ 37 PatG, 7 PatV entsprechen



wirde. Formal sei daher kein Erfinder im Sinne des Patentgesetzes benannt,
weshalb das Vorliegen einer Erfinderbenennung auch nicht bestatigt werden kénne.
Zur Nachreichung einer rechtswirksamen Erfinderbenennung wurde dem Anmelder
die 15-Monatsfrist gemaR § 37 Abs. 1 PatG ab Prioritdtstag der Patentanmeldung
(7. November 2018) gewéhrt.

Mit Schreiben vom 7. Februar 2020 trat der Anmelder der Mitteilung entgegen,
wonach keine rechtswirksame Erfinderbenennung abgegeben worden sei. Er
reichte eine in Bezug auf die Erfinder-Adressdaten korrigierte Fassung einer
Erfinderbenennung ein und beantragte weiterhin die Erteilung eines Patents auf
Grundlage der am 29. Oktober 2019 sowie der am 7. Februar 2020 hinsichtlich
eines Adresszusatzes korrigierten Erfinderbenennung mit der weiterhin als

.,DABUS" bezeichneten kiinstlichen Intelligenz als Erfinder.

2. Mit am 27. Marz 2020 an den Bevolimachtigten des Anmelders zugestellten
Beschluss der Prufungsstelle 57 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
24. Marz 2020 wurde die Anmeldung zuriickgewiesen, da die Erfinderbenennung
nicht den gesetzlichen Vorschriften gemaR § 42 Abs. 3 PatG i. V. m. §§ 37 Abs. 1
PatG, 7 PatV entspreche.

Zur Begrundung fuhrt die Prafungsstelle aus, als Erfinder sei von dem Anmelder auf
dem Formblatt zur Erfinderbenennung die Bezeichnung einer klinstlichen Intelligenz
angegeben. Unter einer kinstlichen Intelligenz sei ein technisches System, also ein
Gegenstand, wie beispielsweise eine Maschine und im weiteren Sinne eine nicht-
menschliche En;titét zu verstehen. Die Angabe einer Bezeichnung einer nicht-
menschlichen Entitat als Erfinder erfiille nicht die Anforderungen an die
Erfinderbenennung im Sinne des § 37 PatGi. V. m. § 7 PatV.

Mittels der §§ 37 PatG, 7 PatV beabsichtige der Gesetzgeber, dass als Erfinder nur

eine natiirliche Person benannt werde. Zwar sei dem Anmelder zuzustimmen, dass



im Patentgesetz eine natlrliche Person als Erfinder nicht explizit vorgeschrieben
sei. Gleichwohl nenne § 43 Abs. 2 PatG ,.... die Person des Erfinders ...“. Unter einer

,Person” sei weder ein Gegenstand noch eine kinstliche Intelligenz zu verstehen.

Der Name des Erfinders ermégliche es, dass diesem Rechte zugeordnet werden
kdnnen. So entstehe mit dem schépferischen Akt der Erfindung fir den Erfinder das
sogenannte allgemeine Erfinderrecht, welches das Einzelpersonlichkeitsrecht als
auch das materielle Recht auf das Patent gemaR § 6 PatG umfasse. Ferner habe
der Erfinder gemaf § 63 PatG das Recht auf Nennung in der Offenlegungsschrift,
der Patentschrift und dem Patentregister.

~ Im Gegensatz hierzu besitze eine kunstliche Intelligenz weder Rechtspersonlichkeit,
noch Rechtsfahigkeit, weil ein Gegenstand bzw. eine nicht-menschliche Entitat kein
vom Gesetzgeber vorgesehenes Rechtssubjekt sei. Eine kunstliche Intelligenz
kdnne daher kein Trager von Rechten und Pflichten sein. Allein die Bezeichnung
einer kinstlichen Intelligenz erlaube dieser nicht die Ausiibung von Rechten oder

die Zuweisung von Pflichten.

Insoweit komme als Erfinder im Sinne der §§6, 37, 63 PatG und 7 PatV
ausschlieBlich eine natiirliche Person, also ein Mensch in Betracht, dessen
Rechtsfahigkeit gemal § 1 BGB mit der Vollendung der Geburt beginne, nicht

jedoch eine kiinstliche Intelligenz.

Eine kiinstliche Intelligenz besitze weder Rechtspersénlichkeit noch
Rechtsfahigkeit, weil ein Gegenstand bzw. eine nicht-menschliche Entitat kein
Rechtssubjekt sei, welches vom Gesetzgeber vorgesehen sei. Nachdem eine
kunstliche Intelligenz nicht Trager von Rechten und Pflichten sein kénne, kénne
diese auch nicht Trager des Rechts auf das Patent gemaR § 6 PatG sein. Ebenfalls
komme eine Rechtsinhaberschaft der kiinstlichen Intelligenz von Eigentumsrechten

an deren Ausgangsprodukt nicht in Frage.



Eine Ubertragung jeglichen Rechts von einer kiinstlichen Intelligenz auf den
Anmelder und damit eine Rechtsnachfolge kénne somit nicht erfolgen. Vielmehr
habe eine kinstliche Inteligenz weder einen Rechtsanspruch an ihrem
Ausgangspunkt, welcher kraft Gesetzes oder durch Vertrag auf einen
Rechtsnachfolger tbertragen werden koénnte, noch sei sie zu sonst einem

Rechtsgeschéft, wie zur Begriindung einer Zustellvollmacht, fahig.

Der Anmelder kénne somit als Eigentiimer bzw. Nutzungsberechtigter der
kunstlichen Intelligenz weder Rechtsnachfolger des Rechts auf das Patent im Sinne
des § 37 Abs. 1 PatG noch Zustellungsbevoliméchtigter der kiinstlichen Intelligenz

sein.

Mit Ablauf der Frist gemaR § 37 Abs.1 PatG von 15 Monaten nach dem
Prioritétszeitpunkt -habe der Anmelder auf dem amtlich versendeten
Formmangelbescheid hin keine natirliche Person als Eriinder benannt und auch

nicht hinreichend dargelegt, wie das Recht auf das Patent auf ihn gelangt sei.

3. Gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
24. Marz 2020 hat der Anmelder mit am 27. April 2020 beim Deutschen Patent- und
Markenamt eingegangenem Schriftsatz vom 24. April 2020 Beschwerde eingelegt,
die er mit Schriftsatz vom 10. Juli 2020 begriindet hat.

Erfinder der beanspruchten Erfindung sei DABUS, ein System von kiinstlichen
neuronalen Netzen, das in der Lage sei, neue Konzepte zu entwerfen, zu entwickeln
oder zu verwerfen. Ohne menschliche Mitwirkung kénne DABUS eine Erfindung

hervorbringen und bewerten.

Der Anmelder habe DABUS als Erfinder benannt, da die Erfindung keiner
natiirlichen Person zugeschrieben werden konnte. Natiirlich hatte der Anmelder

sich selbst als Erfinder benennen kénnen. Dann hitte das Patentamt die falsche



Erfinderbenennung akzeptiert und die Patentanmeldung nicht zurlickgewiesen. Die
Nennung von Dr. Thaler als Erfinder ware aber mit der Wahrheitspflicht nicht
vereinbar (§ 124 PatG).

Folge man der Ansicht der Prufungsstelle, stecke der Anmelder in einem Dilemma,
entweder benenne er den wahren Erfinder DABUS mit der Folge der Zurlickweisung

der Anmeldung oder er benenne einen falschen Erfinder.

Es gehe in dieser Beschwerde nicht darum, ob DABUS rechtsfahig sei. Eine

Software sei eine Sache und damit nicht rechtsfahig.

Es gehe nicht darum, ob DABUS Patentanmelder sein konne. Mangels
Rechtsfahigkeit sei das ausgeschlossen und davon abgesehen auch nicht

wiinschenswert.

Es gehe in dieser Sache auch nicht darum, ob kinstliche Intelligenz dazu in der
Lage sei, Erfindungen hervorzubringen, die keinem menschlichen Erfinder
zugeordnet werden koénnen. Unbestritten seien die meisten Anwendungen
kiinstlicher Intelligenz nicht dazu in der Lage, eigenstédndig Erfindungen
hervorzubringen, da sie lediglich als Tools zur L&sung vorbestimmter Aufgaben

eingesetzt wirden.

Es gebe aber bereits heute einige Anwendungen kinstlicher Intelligenz —und
DABUS sei eine davon —, die eigensténdig Erfindungen hervorbringen kénnten. Die

vorliegende Patentanmeldung sei bereits der Beweis, dass dies mdoglich sei.

Im vorliegenden Fall liege eine Erfindung vor, die sogar vom UKIPO im Verfahren

der Patentanmeldung GB 1818161.0 als patentfahig eingeschatzt worden sei.

Die Erfindung sei also zweifellos vorhanden. Sie sei eine Tatsache und sie sei nicht

herrenlos. Da DABUS als Erfinder der Sache nicht rechtsfahig sei, bedirfe es einer



Zuordnung der Erfindung an eine rechtsfahige Person. Dafir komme nur Herr
Dr. Thaler in Frage. Er sei Inhaber des Rechts an der Erfindung, da er Eigentimer
von DABUS sei.

Das Recht an der Erfindung, wie auch das Recht auf das Patent unterfalle dem
Eigentumsschutz des Artikels 14 GG. Ein Eingriff in dieses Eigentumsrecht sei nur
durch gesetzliche Regelung zuldssig. An einer solchen Regelung fehle es im

vorliegenden Fall.

Dennoch fuhre die von der Prifungsstelle vertretene Auffassung zwingend dazu,
dass Patentanmeldungen auf von einer kiinstlichen Intelligenz gemachten
Erfindungen stets zurtickgewiesen werden missten. Es bestiinde fir den Inhaber
des Rechts an der Erfindung und auf das Patent keine Mdglichkeit des
Patentschutzes. Sein Recht werde ihrh ohne ausdrickliche gesetzliche Regelung

verwehrt.

Die von der Prifungsstelle vertretene Auslegung der §§ 37 Abs. 1 PatG und 7 PatV
verletze daher das Eigentum des Anmelders Stephen L. Thaler ohne ausreichenden
sachlichen Grund. Sie verstoRe damit gegen Artikel 14 GG und sei somit nicht
verfassungskonform. DABUS sei eine Software, die auf Hardware ausgefihrt
werde. Damit sei sie eine Sache, die selbst nicht Eigentiimerin des Rechts an der
Erfindung sein kénne. Der Eigentumserwerb an Produkten einer Sache (=
.Fruchterwerb® bzw. im Common Law ,accession®) sei rechtlich unproblematisch,
sodass das Recht einer Erfindung ohne weiteres im Moment seiner Entstehung auf
den Eigentimer der Sache Ubergegangen sei. Der Eigentiimer der kiinstlichen
Intelligenz DABUS sei Stephen L. Thaler, der Anmelder.

Auch wenn der Erwerb des Rechts auf das Patent rechtlich anders zu beurteilen
ware, so komme als Eigentiimer doch nur der Anmelder in Frage, denn Dr. Thaler

sei zugleich Eig_'enttlmer, Besitzer, Hersteller/Programmierer und Betreiber von



DABUS. Es gebe keinen Anknupfungspunkt fir eine andere Zuordnung des Rechts
an der Erfindung.

Die Zuordnung des Rechts zum Anmelder sei hier also nicht problematisch und
durfe ohnehin nicht in Frage gestellt werden. Das Deutsche Patent- und Markenamt
habe sich so zu verhalten und seine Entscheidung so zu treffen, als ldge das Recht
bei dem Anmelder, selbst wenn die Prifungsstelle Zweifel daran habe, ja selbst

wenn sie Kenntnis eines abweichenden Sachverhalts hatte.

Der Anmelder sei somit Inhaber des Rechts an der Erfindung und auf das Patent.
Eine Zuriickweisung der Anmeldung wegen mangelnden Rechtsiibergangs sei dem

Deutschen Patent- und Markenamt verwehrt.

Das Recht auf das Patent sei als Eigentumsrecht verfassungsrechtlich geschiitzt.
Es einzuschranken, bedurfe gesetzlicher Regelungen. Es gebe keine gesetzliche
Regelung, die die Benennung einer kiinstlichen Intelligenz als Erfinder ausschliele.
Weder der Wortlaut noch der Wille des historischen oder heutigen Gesetzgebers
und nicht der Zweck des Gesetzes sprachen dagegen, kinstliche Intelligenz als

Erfinder zu benennen.

Ferner sei dem Patentamt die Prifungskompetenz sowohl fir die Richtigkeit der

Erfinderbenennung als auch fur die Berechtigung des Anmelders entzogen.

Die Benennung von DABUS als Erfinder sei demnach nicht zu beanstanden.

4 Mit Beschluss vom 21. Dezember 2021 hat der Senat der Prasidentin des
Deutschen Patent- und Markenamts gemaR § 77 Satz 1 PatG anheimgegeben,
dem Beschwerdeverfahren beizutreten. Der Senat hat in dem
Anheimgabebeschluss darauf hingewiesen, dass die Beschwerde nach seiner

vorlaufigen Auffassung keinen Erfolg haben durfte, weil die Erfinderbenennung



nicht den gesetzlichen Vorschriften entspreche. Die Présidentin des Deutschen
Patent- und Markenamts solle zu der Frage Stellung nehmen, ob als Erfinder in
einer. Erfinderbenennung g’eméfi § 37 Abs. 1 PatG i. V. m. § 7 PatV ausschlief3lich
natlrliche Personen genannt werden dirfen. Die Prasidentin des Deutschen
Patent- und Markenamts ist dem Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom
21. Marz 2022 beigetreten.

5. Mit Schriftsatz vom 21. Marz 2023 hat der Anmelder einen neuen
Hauptantrag und Hilfsantrage 1 bis 4 gestellt und hierzu die folgenden Anlagen B3

bis B7 eingereicht:
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VORRICHTUNGEN UND VERFAHREN ZUM ERREGEN ERHOMTER
AUFMERKSAMKEIT

Bereich und Hintergrund der Erfindung

Die vorliegends Erfindung bezlehi sich auf Vornchtungen und Varfshran zur Erregung ven
Aufmarkaamikait, Gansuer gezagt, bexisht sich die vorflsgende Erfindung suf Signale zur
Aufrechiarhaliung ainasft erhdhten Interesses/Aufmerksamkell sowle auf Signale mit
symbolischer Bedsutung,

Dia Erfinduny wurde salbsidndig durch gine kiinstliche Intsligenz erzeegl.

fNach dem Stand dar Tachnik basiersn Signals und Baken typlscher Welse auf Farbe,
Halllgkelt, pariodisches Blinkfraquanz, Rotationsmusisr und Bewegung, nicht sber suf fraktaler
Dimension.

Sowohl kognitive Studlen als auch Simulationen des Limbo-thalamokortikalen Syatems das
Gehims Gber kinslicha neuronale Netze haben gezelgt, dass originelis Idean, dia im 2
Bawusslssinssirom des Gehkng produziert werden, in elnem bestimmizn Rhythmus sulfreten,
typlacherwalse nehe 4 Hertz und siner fraktalen Diménslon von etwa 1 (sishe
Literaturreforenzen urden: Thaler, 1907b, 2013, 2014, 20184, b, 2017D). Ein Intarvall von 300
ms {~ 4 Hz) wirde als “Geschwindigkeit des Denkans” bezeichnet {Tovée 1604),

in der referenzierien theoredischen Arbelt von Thaler wird der Nucheus reficulars (TRN) des
Gehirns als ain skch stdndig anpassandes auto-assoziatives neuronales Netz (d.h. sin
Anomalie- odar Nauheiiacetektor) modaliier, f0r das sokche ideslen Rhythmen aufgrund ihver
sporadischen und unvorhersshbaren Nalur am auftaigsten sind, im Wesentlichen wind
angenomman, dass neuronele Aktivierungsmuster innerhalb dex Korlex ein varriterisches

" suchtfeuor” an den Thalamus sissenden, wenn sk innerhalb eines Stroms mit der oben
genannien Fragueny und fraktalen Signatur erzeugt werdan. Darliber hinaus entsprechen diess
sporadischen kognitiven Strsme im Aligemainen siner netsriged Musterbiidung und gelten als
Signatuy der erfinderischen jdeation,

£5 wisrde auch gezelgt (Thaler 2016s), dass das Varhalten des TRN ais Anomaliedeteitor mit
Kraativem Denkén und achdhiar Aufmerksamkait bai der Biidung nDiziichar ideationaler Mustar
varbunden Ist, wie im folgandan Ahschinitt susgafiihrl: “im ersten Fall sind kreative Leistungaa
das Ergsbnis konvespentsr Denkprozessa, die dis Aufmerksamieit von Kritkeenetzen auf der

Suche nach sporadischen Aldiviscungen innsihald des Kortex erfordem, die die Sildung never

17. Marz 2023 5T
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In der mindlichen Verhandlung am 21. Juni 2023 hat der Anmelder drei weitere

Hilfsantrage, und zum Hilfsantrag 5 folgende Anlage B8 eingereicht:
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Der Anmelder beantragt,

den Beschluss der Prifungsstelle 57 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 24.03.2020 aufzuheben und die mit Schriftsatz vom 21. Marz 2023 als

Anlage B3 eingereichte Erfinderbenennung als form- und fristgerecht

anzuerkennen (Hauptantrag).

Hilfsweise beantragt der Anmelder — jeweils wiederum verbunden mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts

aufzuheben —
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gemal Hilfsantrag 1:
die mit Schriftsatz vom 21. Marz 2023 als Anlage B4 eingereichte
Erfinderbenennung als form- und fristgerecht anzuerkennen und die Anderung

der Beschreibungsseite 1 gemaR Anlage B5 zuzulassen;

gemaf Hilfsantrag 2:
die mit Schriftsatz vom 21. Marz 2023 als Anlag B4 eingereichte

Erfinderbenennung als form- und fristgerecht anzuerkennen;

gemal Hilfsantrag 2A, eingereicht in der mindlichen Verhandlung:
Es wird festgestellt, dass die Einreichung einer Erfinderbenennung entbehrlich
ist. Die Anderung der Beschreibungsseite 1 gemaR Anlage B5 wird

zugelassen.

gemal Hilfsantrag 2B, eingereicht in der miindlichen Verhandlung:
Es wird festgestellt, dass die Einreichung einer Erfinderbenennung entbehrlich

ist.

gemal Hilfsantrag 3:
Die mit Schriftsatz vom 21. Marz 2023 als Anlage B6 eingereichte
Erfinderbenennung als form- und fristgerecht anzuerkennen und die Anderung

der Beschreibungsseite 1 gemaR Anlage B5 zuzulassen;

gemal Hilfsantrag 4:
Die mit Schriftsatz vom 21. Marz 2023 als Anlage B7 eingereichte

Erfinderbenennung als form- und fristgerecht anzuerkennen;

gemal Hilfsantrag 5, eingereicht in der mindlichen Verhandlung:
Die als Anlage B8 eingereichte Erfinderbenennung wird als form- und

fristgerecht anerkannt.
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6. Die Prasidentin des Deutschen Patent- und Markenamts hat keinen Antrag
gestellt. Sie ist jedoch den Ausfitlhrungen des Anmelders in vollem Umfang

entgegengetreten.

Wegen des weiteren Vorbringens der Verfahrensbeteiligten wird auf den Inhalt der

Akte Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zurtickzuweisen, weil die Erfinderbenennung des Anmelders im
Hauptantrag und in den Hilfsantrdgen nicht den gesetzlichen Bestimmungen

entspricht.
1.  Zulassigkeit der Beschwerde

Der Anmelder ist formell durch die Zurlickweisung seiner Anmeldung beschwert.
Ferner geht der erkennende Senat zugunsten des Anmelders davon aus, dass
dieser mit seinem Rechtsmittel nicht nur ein wissenschaftliches Interesse an der
Klarung einer interessanten Rechtsfrage verfolgt, was seiner Beschwerde mangels
Rechtsschutzbedirfnisses die Zulassigkeit nehmen wiirde (vgl. BPatG GRUR 2013,
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 iibersieht allerdings, dass es nach deutschem Recht fiir die Beurtei-
lung, ob eine Erfindung vorliegt und im Sinne von § 4 PatG auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruht, ohne Belang ist, auf welchen tatséchlichen Werdegang die Erfin-

dung sich griindet und ob benannte Personen in zutreffender Weise als Erfinder



-23-

anzusehen sind; eine Erfindung wird nach objektiven Gesichtspunkten beurteilt, so-
dass es gleichguiltig ist, ob sie auf bewusstem Denken, systematischem Arbeitsein-
satz mit planmaBigen Versuchen oder lediglich auf der Ausnutzung zuféallig aufge-
deckter, naturgesetzlicher Zusammenhénge beruht oder — wie hier — auf den
Einsatz von Kl (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 4 Rn. 13; BGH GRUR
2016, 475, 481 - ,Rezeptortyrosinkinase®). In keinem der genannten Félle besteht
irgendeine erkennbare Notwendigkeit, auf die Benennung einer nattrlichen 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 wahrheitsgemaR das System DABUS als Erfinder benennen
zu miussen und hierdurch andererseits die Zuriickweisung der Anmeldung zu erlei-
den, iberhaupt nicht besteht. Die in § 124 PatG geregelte Wahrheitspflicht bezieht
sich ausschlieBlich auf tatsachliche Umstande, wahrend es sich bei der Uberzeu-
gung des Anr/nelders, 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., §124 Rn. 7; Hofmeister in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatKomm, 4. Aufl.,
PatG § 124 Rn. 2; BGH GRUR 2008, 754, 756, Rn. 18 - ,Haftetikett”), besteht fir
den Anmelder auch insoweit kein rechtliéhes Hindernis, sich selbst als Erfinder zu

benennen.

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 fiir 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 Méglichkeit, eine Kl als Erfinder
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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 Méglichkeit gehabt hatte, sich selbst als Erfinder zu benennen.

2. Begriindetheit der Beschwerde

Zum Hauptantrag

Die Erfinderbenennung des Anmelders im Hauptantrag erfullt nicht die gesetzlichen
Anforderungen gemaR § 37 PatG und § 7 PatV. Erfinder kann nur eine naturliche
Person und keine kunstliche Intelligenz sein (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 11. Aufl.,
§ 37 Rn. 13, § 6 Rn. 18).

Eine nattrliche Person ist der Mensch in seiner Rolle als Rechtssubjekt, d. h. als
Trager von Rechten und Pflichten (vgl. Palandt, BGB, § 1 Rn. 1). Hierzu z&hlt nicht
die vom Anmelder als Erfinder genannte kiinstliche Intelligenz, bei der es sich um
eine Sache bzw. Maschine handelt, die nicht Trager von Rechten und Pflichten sein

kann.

Entgegen der vom Anmelder im Amts- und im Beschwerdeverfahren vertretenen

“Auffassung kann eine kunstliche Intelligenz nicht Erfinder eines Patents sein.

Es entspricht dem Zweck des Gesetzes, dass eine Maschine nicht als Erfinder
benannt werden kann. Vor Inkrafttreten des geanderten Patentgesetzes von 1936
mit dem § 26 PatG in der damaligen Fassung pflegte man in Ermangelung
nachweisbarer schopferischer Beitrdge einzelner Betriebsangehériger das
Vorhandensein einer identifizierbaren Erfinderpersdnlichkeit tiberhaupt zu leugnen

und stattdessen eine anonyme Betriebserfindung anzunehmen, welche als eine im
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Betrieb gemachte Erfindung definiert war, die durch die Erfahrungen, Hilfsmittel,
Anregungen oder Vorarbeiten des Betriebs derart beeinflusst ist, dass sie sich nicht
auf erfinderische Leistungen bestimmter Persénlichkeiten zuriickfiihren lasst. Seit
Inkrafttreten dieses Gesetzes, das die Erfinderpersénlichkeit schiitzen wollte, ist die
Person des Erfinders bzw. Miterfinders anzugeben, dessen Erfindereigenschaft je -
nach den Umstanden, die zur Erfindung gefuihrt haben, auf unterschiedlichen
Beitrdgen beruhen kann. Da § 26 PatG der damaligen Fassung bzw. der nunmehr
geltende § 37 PatG die Erfinderpersénlichkeit schiitzen soll, ist eindeutig, dass eine
Maschine nicht als Erfinder oder Miterfinder genannt werden kann, unabhangig
davon, wie grofd die maschinelle Hilfe bei der Entwicklung der Erfindung gewesen

sein mag.

Es ist auch nichts prinzipiell Anderes, ob man Betriebserfindungen ohne Angabe
eines persdnlichen Erfinders verhindern wollte, oder Erfindungen einer
maschinellen kiinstlichen Intelligenz, die in einem Betrieb zur Entwicklung einer
Erfindung zu Hilfe genommen wird. Ob man nun auf dem Standpunkt steht, ein
Betrieb als Ganzes habe ‘die Erfindung gemacht oder eine einzelne Maschine, die
im Betrieb steht, ist kein prinzipieller Unterschied, der es rechtfertigen wiirde, das
Erfordernis der Benennung eines oder mehrerer Erfinder bei der Anmeldung
anzugeben, als nicht mehr vom Gesetzeszweck umfasst zu sehen. Es ist auch kein
prinzipieller Unterschied, ob ein Erfinder sich eines Computers bedient, um
Rechnungen durchzufiihren, die er alleine nicht schaffen wirde, oder ob er sich
einer Maschine bedient, die in der Lage ist, bei neuem Input die Algorithmen
selbstandig ohne-erneute Programmierung anzupassen. Die Maschine ist dadurch
nicht selbst schopferisch tatig. Selbst wenn ein Programmierer einen
Zufallsgenerator einsetzen wiirde, sodass nicht immer das gleiche Ergebnis
herauskame, bedient sich der Erfinder bzw. bedienen sich die Erfinder nur der

Maschine, die nach welchen Algorithmen auch immer, nur rechnet.

In der Anmeldung muss daher der Anmelder angeben, ob nur er sich der Maschine

fur seine Erfindung bedient hat oder ob daran andere Personen beteiligt waren. Die
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Frage, wer im konkreten Fall der Erfinder ist, wenn die Erfindung mit Hilfe einer
kunstlichen Intelligenz gemacht wurde, mag nicht einfach zu beantworten sein. Wen
der Anmelder dann als Erfinder angibt, ob er allein es war oder andere Personen,
die sich der kinstiichen Intelligenz bedienten, wird vom Deutschen Patent- und
Markenamt nicht nachgeprift. Wenn ein Erfinder der Ansicht ist, er sei vom
Anmelder zu Unrecht nicht genannt worden (vgl. § 63 Abs. 2 PatG), so ist der Streit

dariiber vor den ordentlichen Gerichten zu fihren.

Wenn der Anmelder meint, er sei als Eigentimer, Besitzer,
Hersteller/Programmierer und Betreiber von DABUS die einzige Person, die einen
Anknupfungspunkt fur die Zuordnung des Rechts an der Erfindung biete und es
gabe keine anderen Personen, die einen Beitrag zur Erfindung geliefert haben, so
spricht nichts dagegen, dass er sich als Erfinder im Sinne des Patentgesetzes
bezeichnet, weil er allein sich der Maschine bedient hat. Wenn er Zweifel hat, ob
nicht auch oder nur derjenige daran beteiligt ist, der diese Software bedient, so
muss der Anmelder sich selbst entscheiden, ob dieser sich allein oder auch der
Maschine bedient hat, um zur Erfindung zu gelangen, sodass er als Erfinder
(mit)genannt werden muss. Das Amt priift dies jedenfalls nicht nach. Der Anmelder
kann sich aber nicht um die Angabe dadurch driicken, die Person anzugeben, die
fur sich die angemeldete Erfindung der kiinstlichen Intelligenz bedient haben, indem

er eine Maschine als Erfinder benennt.

Soweit der Anmelder meint, die Rechtsfrage, ob eine Maschine mit kinstlicher
Intelligenz als Erfinder genannt werden kann, sei héchstrichterlich noch nicht
entschieden, weshalb die Anmeldung jedenfalls nicht im Rahmen der
Offensichtlichkeitspriiffung zuriickgewiesen werden durfte, kann dem nicht gefolgt
werden. § 37 PatG sagt auch nach der Rechtsprechung eindeutig, dass als Erfinder
nur eine Person angegeben werden kann (bzw. mehrere Personen genannt werden
mussen, wenn es sich um Miterfinder handeit). Eine Maschine ist eindeutig keine
Person und daher nicht in der Erfinderbenennung anzugeben. Unerheblich ist dabei,

ob es bereits eine hochstrichterliche Rechtsprechung zu dem Fall gibt, dass als
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Erfinder eine Maschine mit kinstlicher Intelligenz angegeben wurde. Wirde ein
Anmelder als Erfinder eine Pflanze oder einen Stein benennen, weil er der Ansicht
ware, dass flr die besondere Oberflache, die er in seiner Anmeldung beschreibt,
der ,wahre Erfinder" eine Pflanze oder ein Stein auf seinem Balkon sei, oder wiirde
er statt der Person des Erfinders nur dessen ,graue Gehirnzellen* angeben, so lage
auch ein offensichtlicher Mangel vor, auch wenn es dazu noch keine BGH-

Entscheidung gibt.

Der Hinweis des Anmelders, dass das Intellectual Property Office eine

Parallelanmeldung akzeptiert habe, dndert nichts an der eindeutigen Rechtslage.

Soweit der Anmelder geltend macht, die Bundesregierung méchte den Einsatz von
kinstlicher Intelligenz férdern, andert dies auch nichts an der derzeitigen

Rechtslage.
Zu Hilfsantrag 1

Auch die Erfinderbenennung des Anmelders im Hilfsantrag 1 erflllt nicht die
gesetzlichen Anforderungen gemal § 37 PatG und § 7 PatV. Wie bereits zum
Hauptantrag ausgefiihrt, kann nur eine nattrliche Person Erfinder sein und keine
ktinstliche Intelligenz (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O., § 37 Rn. 13, § 6 Rn. 18).

In der zum Hilfsantrag 1 eingereichten Anlage B4 und der geédnderten

Beschreibungsseite 1 gemaR Anlage B5 heildt es, Erfinder sei DABUS und

,Die Erfindung wurde selbstandig durch eine kinstliche Intelligenz

erzeugt.”

Die vom Anmelder in der Beschreibung genannte kiinstliche Intelligenz kann nicht
Erfinder sein. Insoweit wird auf die Ausfuhrungen zum Hauptantrag Bezug

genommen.
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Zu Hilfsantrag 2

Auch die Erfinderbenennung des Anmelders im Hilfsantrag 2 erfillt nicht die
gesetzlichen Anforderungen gemaR § 37 PatG und § 7 PatV. Wie bereits zum
Hauptantrag ausgefuhrt, kann nur eine natiirliche Person Erfinder sein und keine
kinstliche Intelligenz (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O., § 37 Rn. 13, § 6 Rn. 18).

Die in der zu Hilfsantrag 2 eingereichten Anlage B4 als Erfinder benannte kiinstliche
Intelligenz mit dem Namen DABUS kann nicht Erfinder sein. Insoweit wird auf die

Ausfiihrungen zum Hauptantrag Bezug genommen.
Zu Hilfsantrag 2A

Nicht gewéihrbér ist auch der Hilfsantrag 2A, mit dem der Anmelder beantragt,
festzustellen, dass die Einreichung einer Erfinderbenennung entbehrlich sei und die

Anderung der Beschreibungsseite 1 gemal Anlage B5 zugelassen wird.
Wie bereits zu Hilfsantrag1 ausgefihrt, heifft es in der geé&nderten
Beschreibungsseite 1 gemal Anlage B5:

,Die Erfindung wurde selbsténdig durch eine kiinstliche Intelligenz

erzeugt.”

Die vom Anmelder in der Beschreibung genannte kiinstliche Intelligenz kann nicht
Erfinder sein. Insoweit wird auf die Ausfihrungen zum Hauptantrag Bezug

genommen.
Zu Hilfsantrag 2B

Nicht gewahrbar ist der Hilfsantrag 2B, mit dem der Anmelder beantragt,

festzustellen, dass die Einreichung einer Erfinderbenennung entbehrlich sei.
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Eine Erfinderbenennung ist gesetzlich zwingend vorgeschrieben, wie sich aus § 37
PatG ergibt. Eine fehlende Erfinderbenennung fuhrt zur Zurlckweisung der
Anmeldung (vgl. Schulte/Moufang a. a. O., § 37 Rn. 18).

Zu Hilfsantrag 3

Auch die Erfinderbenennung des Anmelders in Hilfsantrag 3 erfilit nicht die
gesetzlichen Anforderungen gemafR § 37 PatG und § 7 PatV. Wie bereits zum
Hauptantrag ausgeflhrt, kann nur eine natlrliche Person Erfinder sein und keine
kiinstliche Intelligenz (vgl. SChulte/Moufang a.a. 0., §37Rn. 13, §6 Rn. 18).

In-der zum Hilfsantrag 3 als B6 eingereichten Erfinderbenennung wird zwar der
Anmelder und damit eine natlirliche Person als Erfinder benannt. Im Widerspruch
hierzu steht jedoch die zu Hilfsantrag3 eingereichte geéanderte

Beschreibungsseite 1 gemafl Anlage B5, in der es ausdriicklich heif3t:

,Die Erfindung wurde selbsténdig durch eine kiinstliche Intelligenz

erzeugt.”

Die vom Anmelder in der Beschreibung genannte kiinstliche Intelligenz kann nicht
Erfinder sein. Insoweit wird er auf die Ausfllhrungen zum Hauptantrag

zurickgenommen.
Zu Hilfsantrag 4

Nicht gewahrbar ist auch der Hilfsantrag 4, mit dem der Anmelder beantragt hat, die
als Anlage B7 eingereichte Erfinderbenennung als form- und fristgerecht
anzuerkennen. Wie bereits zum Hauptantrag ausgefiihrt, kann nur eine natirliche
Person Erfinder sein und keine kinstliche Intelligenz (vgl. Schulte/Moufang,
a.a.0.,§37Rn. 13, §6 Rn. 18).
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In der zum Hilfsantrag 4 eingereichten Anlage B7 heil’t es nach dem Namen des

Anmelders:

,Die Erfindung wurde selbstandig durch die kunstliche Intelligenz
DABUS erzeugt.”

Wie bereits ausgefiuhrt, kann eine kiinstliche Intelligenz nicht Erfinder sein. Insoweit

wird auf die Ausfiihrungen zum Hauptantrag Bezug genommen.

Zu Hilfsantrag 5

Nicht gewahrbar ist auch der Hilfsantrag 5, mit dem der Anmelder beantragt hat, die
als Anlage B8 eingereichte Erfinderbenennung als form- und fristgerecht
anzuerkennen. Wie bereits zum Hauptantrag ausgefiihrt, kann nur eine nattrliche
Person Erfinder sein und keine kinstliche Intelligenz (vgl. Schulte/Moufang,
a.a.0.,§37Rn. 13, § 6 Rn. 18).

In der zum Hilfsantrag 5 eingereichten Anlage B8 heil3t es nach dem Namen des

Anmelders:

,der die klnstliche Intelligenz DABUS dazu veranlasst hat, die

Erfindung zu generieren.”

Abweichend von der Entscheidung des 11. Senats vom 11. November 2021 in dem
Verfahren 11 W (pat) 5/21 vertritt der Senat die Auffassung, dass die zusatzliche
Angabe in der Erfinderbenennung gegen § 7 Abs. 2 PatV verstdft. Der angeflgte
Zusatz, wonach die kunstliche Intelligenz namens DABUS dazu veranlasst habe,
die Erfindung zu generieren, fuhrt zu einem Widerspruch zu der Angabe, Erfinder

sei der Anmelder.
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Wie bereits ausgefihrt, kann eine kinstliche Intelligenz nicht Erfinder sein. Insoweit

wird auf die Ausfihrungen zum Hauptantrag verwiesen.
Somit war die Beschwerde des Anmelders zuriickzuweisen.

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

M.
Rechtsmittelbelehrung

1. Den am Beschwerdeverfahren Beteiligten steht hinsichtlich der vorstehend
unter Abschnitt 11.3. genannten Rechtsfragen das Rechtsmittel der zugelassenen

Rechtsbeschwerde zu.

2. Unabhéngig von der zugelassenen Rechtsbeschwerde (unter 1.) steht den
am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu.
Soweit der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist diese nur

statthaft, wenn geriigt wird, dass

a) das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

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

c) einem Beteiligten das rechtliche Gehdér versagt war,

d) ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fiihrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

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

f) der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.

Sowohl die zugelassene (unter 1.) als auch die nicht zugelassene
Rechtsbeschwerde (unter 2.) sind innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses durch einen bei dem Bljndesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
beim Bundesgerichtshof, HerrenstraBe 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die
Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim

Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Wickborn Kruppa Zimmerer Schwengelbeck
Frau Vorsitzende Wickborn
ist wegen Erkrankung an der Unterschrift

gehindert

Kruppa
Br/Will/Sp




