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Each novel element arises inevitably from the past and itself sets up a complex interplay
of causes and cffccts which in turn induce still further change. These novel elements are
what we call inventions.'

Alfred E. Kahn

»Heute«, beklagt sich Herr K., »gibt es Unzidhlige, die sich 6ffentlich rithmen, ganz allein
grofle Biicher verfassen zu kénnen, und dies wird allgemein gebilligt. Der chinesische
Philosoph Dschuang Dsi verfasste noch im Mannesalter ein Buch von hunderttausend
Wortern, das zu neun Zehnteln aus Zitaten bestand. Solche Biicher kdnnen bei uns nicht
mehr geschrieben werden, da der Geist fehlt. Infolgedessen werden Gedanken nur in
eigener Werkstatt hergestellt, indem sich der faul vorkommt, der nicht genug davon fer-
tig bringt. Freilich gibt es auch dann keinen Gedanken, der tibernommen werden, und
auch keine Formulierung eines Gedankens, die zitiert werden konnte. Wie wenig brau-
chen diese alle zu ihrer Tatigkeit! Ein Federhalter und etwas Papier ist das einzige, was
sie vorzeigen konnen! Und ohne jede Hilfe, nur mit dem kiimmerlichen Material, das ein
einzelner auf seinen Armen herbeischaffen kann, errichten sie ihre Hiitten! Groflere Ge-
biude kennen sie nicht als solche, die ein einziger zu bauen imstande ist!«

Bertold Brecht

" Alfred E. Kahn, 30 Amer. Econ. Rev. (1940), 475, 479.
% Bertold Brecht zum Thema »Originalitdt« in ders., Geschichten vom Herrn Keuner,
S. 19.






Einleitung

Die beiden vorstehenden Zitate von Alfred E. Kahn und Bertold Brecht
zeigen, dass es fur einen Fortschritt in der Technologie ebenso wie in der
Kunst und Kultur eines Aufbauens auf den Vorarbeiten anderer bedarf.
Sowohl das Patent- als auch das Urheberrecht sollen helfen, den Fortschritt
zu fordern. Sie miissen dazu einerseits die bereits geschaffenen Erfindun-
gen und Werke schiitzen, andererseits aber auch deren Verwendung zur
Schaffung neuer Erfindungen und Werke erméglichen. Untersucht werden
soll, ob und wie die beiden Rechtsgebiete diesen ihnen immanenten Spagat
schaffen.

I. Zur Begrifflichkeit der »abhéngigen Schopfung«

Diese Arbeit analysiert den Umgang mit Abhéngigkeiten sowohl im Pa-
tent- als auch im Urheberrecht. Dabei soll nicht eine isolierte Untersu-
chung beider Schutzrechte im Vordergrund stehen, sondern es sollen eine
schutzrechtsiibergreifende Untersuchung und Bewertung erfolgen, die die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Patent- und dem Urhe-
berrecht beleuchten. Ein solches Unterfangen wird durch die Verwendung
eines Oberbegriffs fiir die Schutzgegenstinde des Patent- und Urheber-
rechts (1) sowie fiir abhdngige Patente und Bearbeitungen bzw. andere
Umgestaltungen (2) erleichtert.'

1. Die Schopfung als Oberbegriff fiir die Schutzgegenstdnde
des Patent- und Urheberrechts

Ein geeigneter Oberbegriff fiir die Schutzgegenstinde des Patent- und Ur-
heberrechts ist im bisherigen Schrifttum nicht etabliert. Ohly stellt diesen
Mangel an schutzrechtsiibergreifenden Begrifflichkeiten fiir den gesamten

" Die Definition des Begriffs »abhingiges Patent« erfolgt in Kapitel 1, S. 25 ff., die
der Begriffe »Bearbeitung« und »andere Umgestaltung« in Kapitel 2, S. 63 ff.



4 Einleitung

»griinen Bereich«’ fest und mahnt eindringlich dazu, schutzrechtsiibergrei-
fende Losungsansitze fiir die bestehenden Probleme zu suchen:

»Nur vordergriindig geht es hier um eine rein terminologische Frage. Dahinter wird ein
grundlegendes Defizit deutlich: Grundprobleme, die — bei allen Unterschieden im Detail
— sich fur samtliche Schutzrechte ergeben, werden allzu oft nur ausschnittsweise in ihrer
Bedeutung fiir ein je konkretes Rechtsproblem erkannt.«’

Gerade die vorliegende Arbeit befasst sich schutzrechtsiibergreifend mit
dem Patent- und Urheberrecht und benétigt hierzu einen Oberbegriff fiir
die jeweiligen Schutzgegenstinde. So wie schon der Begriff der Gemein-
freiheit in jlingster Zeit verallgemeinernd fiir die Zugangsinteressen der
Allgemeinheit — als Gegenpol zum geistigen Eigentum — eingefiihrt wur-
de,’ bietet sich der urspriinglich urheberrechtliche Begriff der Schopfung
fur die Beschreibung der Schutzgegenstinde des Patent- und Urheberrechts
an und soll in diesem Sinne im Folgenden verwendet werden.

Der Begriff der »Schopfung« ist aus dem Urheberrecht entlehnt. Dort
kennzeichnet er geméfl § 2 Abs. 2 UrhG den Schutzgegenstand, das soge-
nannte Werk: »Werke im Sinne des Urheberrechts sind personliche geisti-
ge Schopfungen«. Nach dem urheberrechtlichen Verstdndnis wurde eine
solche Schopfung durch eine menschlich-gestalterische Téatigkeit erzeugt,
weist einen geistigen Gehalt auf, hat eine mit menschlichen Sinnen wahr-
nehmbare Form angenommen und ist vom individuellen Geist des Urhe-
bers geprigt.” Den Schutzgegenstand des Patentrechts hingegen bildet nach

? Unter dem Begriff des »griinen Bereichs« werden die Rechtsgebiete des gewerbli-
chen Rechtsschutzes und des Urheberrechts zusammengefasst. Die Bezeichnung ist von
der Umschlagfarbe der Fachzeitschriften GRUR und GRUR Int. abgeleitet.

* Ohly, in: Ohly/Klippel, 1, 2.

* Den Begriff der Gemeinfreiheit in diesem Sinne zuerst gebrauchend Ohly, in: Ohly/
Klippel, 1, 2; ihm folgend Haedicke, Piraten, S. 173, und Peukert, der einen »Beauftrag-
ten fiir Gemeinfreiheit« auf EU-Ebene fordert, ders., MMR 2011, 73 f.: »Mit Gemein-
freiheit ist die jedermann zukommende, gleiche Freiheit zur ungehinderten Nutzung von
Werken, Erfindungen und anderen immateriellen Giitern gemeint, die nicht — sei es iiber-
haupt nicht (z. B. mathematische Formeln), nicht mehr (nach Ablauf der Schutzdauer)
oder jedenfalls nicht im Hinblick auf bestimmte Nutzungen (z. B. Zitatrecht) — Gegen-
stand des Immaterialgiiterrechtsschutzes sind«, ebenda, 74. Ausfiihrlich mit der Gemein-
freiheit befasst sich Peukert in der aktuell erschienen Monografie »Die Gemeinfreiheit«,
zum Begriff der Gemeinfreiheit siehe ebenda, S. 8 ff.

5 Dreier/Schulze/Schulze, Rn. 7-35; HK-UrhR/Dreyer, 1 §2 Rn.1, 12; Fromm/
Nordemann/4.Nordemann (10.A.), § 2 Rn. 20; Loewenheim/Loewenheim, § 6 Rn.S5;
Schack (5.A.), Rn. 181; Schricker/Loewenheim/Loewenheim, § 2 Rn. 9. Anders hingegen
Ahlberg, der Schopfung als Ergebnis eines personlichen Denkprozesses definiert (Werk-
begriff) und eine wahrnehmbare Formgestaltung erst fiir das Entstehen des Urheber-
rechtsschutzes fiir erforderlich hidlt, Mohring/Nicolini/ders., § 2 Rn. 44. Da in dieser
Arbeit der Umgang mit bereits veroffentlichten Schopfungen untersucht wird, wirkt sich
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§ 1 Abs. 1 PatG das Patent. Als solches bezcichnet man die durch ein Pa-
tent geschiitzte technische Erfindung, die gemidf § 1 Abs. 1 PatG neu ist,
auf einer erfinderischen Tétigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist.
Die Verwendung des aus dem Urheberrecht stammenden Begriffs der
Schopfung fiir den Schutzgegenstand des Patentrechts mag dem Patent-
rechtler ebenso wie dem Urheberrechtler zunidchst befremdlich erscheinen,
dabei ist der Begriff der Schopfung durchaus in beiden Rechtsgebieten
gebrauchlich: Der Begriff der Schopfung wird vom Patentgesetz zwar
nicht verwendet, in der Rechtsprechung® und der Literatur’ wird die Leis-
tung des Erfinders jedoch haufig als »schopferisch« bezeichnet. Krafer
begriindet dies damit, dass die Leistung des Erfinders iiber das reine Auf-
finden einer Erfindungsidee hinausgehe und der Erfinder beim Auffinden
der neuen technischen Losung einen individuellen Gestaltungsspielraum
ausnutze.® Werke wie auch die den Patenten zugrunde liegenden Erfindun-

Ahlbergs Unterscheidung vorliegend nicht mehr aus, so dass eine nihere Auseinanderset-
zung mit dieser Ansicht unterbleiben kann.

®Siehe BGH GRUR 2011, 903, 904 f. Tz. 15 f. und 18 sowie zweiter Leitsatz — Atem-
gasdrucksteuerung; BGH GRUR 1964, 606, 609 — Forderband, aber auch schon RG
GRUR 1939, 182, 182 — Dauerwellflachwicklung; RG GRUR 1940, 195, 195.

7 Zum Begriff der Schopfung im Patentrecht Kohler, Deutsches Patentrecht (1878),
S. 1, 32; ders., Handbuch (1.A., 1900), S. 83 f., 98; ders., Lehrbuch (1.A., 1908), S. 13,
23 und 25; v. Gierke, Deutsches Privatrecht, Bd. 1, S. 854; Kisch, S. 22 f.; Beil, GRUR
1948, 60, 63; Bernhardt, PatR, § S, S. 24 f.; Damme/Lutter, Das Deutsche Patentrecht,
S. 142 f.; Wiefels, S. 17; Klauer/Mohring/Technau, Patentrechtskommentar (1971), § 1
Anm. 3, S. 54/55; Schulte/Kiihnen, § 14 Rn. 93; Krafer, § 11 1 2, S. 125 f.; Nirk, Ge-
werblicher Rechtsschutz (1981), S. 226; Cueni, GRUR 1978, 78 f.; Troller, ImmaR
(3.A)), Bd. I, 4. Kap., § 12 11 1, S. I55; Ulmer (3.A.), § 4 1, S. 19 f.; Nack, S. 156 f,;
Schramm, Schépferische Leistung, S. 56 f, 144 ff.; Schickedanz, GRUR 1973, 343-348;
im Gegensatz zur 6. Auflage nun seit der 7. Auflage auch Gérting, § 4 Rn. 6 und 9. Aktu-
ell auch Koikkara, S. 14, allerdings ohne Begriindung und unter Verweis auf Jestaed!,
der sich vom Gebrauch des Begriffs der Schopfung jedoch ausdriicklich distanziert, ders.,
Rn. 5. Zech verwendet den Begriff der geistigen Schopfung und des Schopfers sowohl fiir
Erfinder als auch fiir Urheber, ders., in: Hilty/Jaeger/Lamping, 81, 102.

xKra/)’er, § 1112, S.125f; ihm folgend Lafontaine, S. 39 f. Hubmann hingegen
spricht einer Erfindung den schopferische Charakter ab, da die Person des Schaffenden
austauschbar sei, ders., Gewerblicher Rechtsschutz, § 4 I 3, S. 36. Nach Hubmann kon-
nen Erfindungen in derselben Art von mehreren Personen unabhéngig voneinander aufge-
funden und gewerblich verwertbar gemacht werden, wie dies Doppelerfindungen in der
Praxis belegen. Es handele sich daher um Leistung, nicht um Schopfung. Es ist jedoch
zweifelhaft, ob Erfindungen wie reife Friichte an Baumen hingen und nur noch gepfliickt
werden miissen, ohne dass es auf die Person des Pfliickers ankomme. Ein »Indiz« fiir das
Vorliegen einer Erfindung kann es vielmehr sein, dass sie die Antwort auf eine génzlich
neue Fragestellung darstellt, siehe EPA TBK, 540/93, 5.1.5 — pet door; EPA TBK, 1236/
03, 7.8; sowie die Richtlinien fiir die Priifung im EPA (April 2010), Teil C, Kapitel 1V,
11.9 i, S. 45. In diesen Fillen gab es vor der Erfindung den Baum noch gar nicht, an dem
sich die anderen bedienen konnten. Krafler ist daher zuzustimmen, dass die Leistung des
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gen beruhen damit beide auf schopferischem Tun.’ Patentrecht und Urhe-
berrecht unterscheiden sich jedoch in zwei Punkten erheblich voneinander:
Zum einen umfasst das Patentrecht nach § 1 Abs. 1 PatG nur das Gebiet
der Technik, wohingegen das Urheberrecht geméfl § 1 UrhG mit der Lite-
ratur, Wissenschaft und Kunst den Bereich der Kultur abdeckt. Dadurch
unterliegt die Zielsetzung des Patentrechts als Mittel zur Wirtschaftsforde-
rung vollig anderen Pramissen als die des Urheberrechts als Recht der Kul-
turschaffenden. Zum anderen schiitzt das Patentrecht nicht nur die ausge-
fiihrten Ausfiihrungsformen, sondern alle, die unter den Wortlaut des Pa-
tentanspruchs fallen, wihrend das Urheberrecht nach iiberwiegender Mei-
nung lediglich den Schutz der konkreten Gestaltung eines Werkes, gerade
aber nicht den der zugrunde liegenden abstrakten Werkidee erméglicht.'®
Das Urheberrecht entwickelt sich aufgrund seiner wachsenden wirtschaft-
lichen Bedeutung, verdnderten Rahmenbedingungen bei der Werkerstel-
lung und Werkverwertung sowie einer fortschreitenden internationalen und
europdischen Rechtsangleichung zunehmend zu einem Investitionsschutz-
und damit Wirtschaftsrecht.'' Uberdies ist auch im Urheberrecht eine Ten-
denz hin zu einem »ldeenschutz« erkennbar.'’ Patent- und Urheberrecht
unterscheiden sich somit weniger stark, als dies auf den ersten Blick zu

Erfinders iiber das reine Auffinden einer Erfindungsidee hinausgeht und der Erfinder
beim Auffinden der neuen technischen Losung einen individuellen Gestaltungsspielraum
ausnutzt, ders., § 1112, S. 126. Der Unterscheidung Hubmanns ist daher nicht zu folgen.

? Kilian/Heussen/v. Falck/Plassmann, ComputerR-HandB. (26. EL 2008), PatR Rn.
29; Kisch, GRUR 1951, 175, 175. Die iltere urheberrechtliche Literatur verwendet ver-
einzelt sogar den Begriff der »Erfindung« im Zusammenhang mit schutzfdhigen Werken,
siehe beispielsweise Fellerer, S. 12, 18. Auf der anderen Seite spricht Rauter in seinem
Lehrbuch von 1905 gar von »gewerblichem Urheberrecht« und von »Schépfungen, die
im Gebiete der Gewerbe Verwendung finden sollen« und bezeichnet damit explizit Er-
findungen, ders., S. 53, 55.

' Zum Schutzbereich des Patents gehort neben dem Identitdts- auch der Aquivalenz-
bereich, siehe ausfiihrlich Kapitel 10, S. 255 ff. Nach Art. 9 Absatz 2 TRIPS erstreckt
sich der urheberrechtliche Schutz auf Ausdrucksformen, nicht aber auf Ideen, Verfahren,
Arbeitsweisen oder mathematische Konzepte als solche. Sowohl die Idee an sich als auch
die Form als solche, d. h. »ihre durch Abstraktion gewonnene Erscheinungsforme, sind
nicht urheberrechtlich schutzfahig, Rehbinder (16.A.), Rn. 59. Eine frither gebrauchliche
Unterscheidung in Inhalt und Form geht zuriick auf Fichte, Berlinische Monatsschrift 21
(1793), 443-483, erneut abgedruckt in UFITA 106 (1987), 155-172. Sie ist heute jedoch
mangels Trennschidrfe nicht mehr gebrduchlich, siehe hierzu ausfiihrlich Kapitel 9,
S. 226 ft.

' Siehe hierzu Kapitel 3, S. 107 ff.

"2 Eine Tendenz zu einem urheberrechtlichen »ldeenschutz« ldsst sich aus dem Schutz
von Romanfiguren, Fabeln und Spielanleitungen durch die Rechtsprechung und Teilen
der Literatur ableiten, siche hierzu Kapitel 9, S. 228 ff.
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vermuten wire."> Trotz der genannten Gemeinsamkeit fehlt es fiir die
Schutzgegenstinde beider Rechte an einem passenden Oberbegriff, der
durch die traditionelle Unterscheidung in gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht bislang nicht vonnéten war.'* Allenfalls kime der Begriff des
»Immaterialgutes« in Frage, der vorliegend allerdings zu weit wére: Wéh-
rend sich der Begriff des »Immaterialgiiterrechts« neben dem Patent- und
Urheberrecht etwa auch auf das Kennzeichenrecht bezdge,'” zihlen zu den
»Immaterialgiitern« ferner auch Firmenwerte und Lizenzen.'® Bei marken-
rechtlich geschiitzten Zeichen handelt es sich in aller Regel nicht um
»Schopfungen« im vorliegenden Sinn. So ist es zwar nicht ausgeschlossen,
dass besonders kreative Wort-»Schopfungen« als Marke angemeldet wer-
den, dies ist jedoch bei weitem keine (zwingende) Voraussetzung fiir mar-
kenrechtlichen Schutz.'” »Bei [Marken steht] jedenfalls nicht die Geis-
tesschopfung als solche, sondern die willkiirliche Verkniipfung eines frei-
gewidhlten Zeichens mit einem bestimmten Betriebe im Vordergrunde«.'®

'3 Ahnlich Ahrens, GRUR 2006, 617, 620. Zu den Gemeinsamkeiten zwischen dem
Urheberrecht und den gewerblichen Schutzrechten siehe Ohly, JZ 2003, 545, 549 f., und
auf europidischer Ebene ders., ZGE 2 (2010), 365-384.

" Mit dieser traditionellen Unterscheidung begriindet Ohly die Liicke, die erst in
jungster Zeit durch den international iiblichen Begriff »geistiges Eigentum« als Oberbe-
griff iiber Patent- Urheber- und Markenrecht geschlossen wird, ders., in: Ohly/Klippel, 1,
2. Dieselbe terminologische Problematik stellt sich auch auf den nachgelagerten Ebenen,
wie hier bei der schutzrechtsiibergreifenden Bezeichnung der Schutzgegenstinde des
Patent- und Urheberrechts als »Schépfungen«.

'’ Unter Immaterialgiiterrecht versteht man den gesamten Rechtsbereich des gewerb-
lichen Rechtschutzes und Urheberrechts, sogar das Wettbewerbsrecht, vgl. Art. 1 Abs. 2
der Pariser Verbandsiibereinkunft (PVU) vom 20.03.1883 in der Fassung vom 28.09.
1979 sowie Art. 2 viii des Stockholmer Ubereinkommens zur Errichtung der Weltorgani-
sation fiir geistiges Eigentum (WIPO) vom 14.07.1967; Krafser, § 3 11, S. 14-25; siche
auch Fezer, MarkenR, Einl. C Rn. 4-7; Pahlow, MarkenR 2006, 97, 100; Starck, in: FS
100 Jahre Marken-Amt, S. 291, 298.

'® So zihlen zu den immateriellen Wirtschaftgiitern die nicht-stofflichen Vermogens-
werte eines Unternehmens beispielsweise Standort, Kundenkreis, Firmenwert und Kon-
zessionen, Der Brockhaus, Wirtschaft, S. 283. Zech spricht allgemeiner von »Informati-
onsgiitern«, die sich durch ihre Niitzlichkeit und ihre vorrechtliche Existenz auflerhalb
der Person auszeichnen; er differenziert dabei zwischen struktureller, semantischer und
syntaktischer Information, ders., S. 46-59.

'"So auch schon Kisch, GRUR 1951, 175, 177. Von Wortschépfung im Bereich des
Markenrechts spricht beispielsweise Fezer, MarkenR, § 8 Rn. 212, 360, 394; BPatG 33.
Senat, Beschluss vom 15.09.2009 — 33 W (pat) 21/08 (Il 1, S. 9) — Allfinanz Deutsche
Vermdogensberatung; BPatG 24. Senat, Beschluss vom 31.08.2009 — 24 W (pat) 79/07 (1,
S.9;114,S.17) - THERMARIVM/THERARIUM/THERMARIVM; BGH GRUR 1957, 88,
90 — [hr Funkberater. Der Begriff der Wortschopfung wird dort jedoch lediglich »un-
technisch« gebraucht, nicht im Sinne von schopferischer Leistung, siehe ausdriicklich
Fezer, MarkenR, § 4 Rn. 36.

"* Kisch, GRUR 1951, 175, 177.
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Im Kennzeichenrecht kommt es stattdessen hauptsdchlich darauf an, dass
die Verbraucher die Waren und Dienstleistungen dem jeweils richtigen
Unternehmen zuordnen konnen.' Aus diesem Grund verbleibt als Oberbe-
griff tiber das Patent- und Urheberrecht allein der Begriff der »Schop-
fung«.

2. Die Abhdngigkeit als Oberbegriff fiir abhdngige Patente
und Bearbeitungen

Es mangelte bislang nicht nur an einem gemeinsamen Begriff fiir die
Schutzgegenstinde des Patent- und Urheberrechts, sondern auch fiir ab-
hiangige Patente und Bearbeitungen bzw. andere Umgestaltungen.

Im Patentrecht bezeichnet man ein Patent als abhdngiges Patent, soweit
es nicht verwirklicht werden kann, ohne von der technischen Lehre eines
ilteren Patents Gebrauch zu machen.”’ Damit wird zum Ausdruck ge-
bracht, dass ohne die Zustimmung des Inhabers des dlteren Patents gemal3
§ 9 PatG keine Verwertung moglich ist.>' Der Begriff der Abhingigkeit
umschreibt eine spezielle Beziehung zweier Patente zueinander: Die
Schutzbereiche dieser beiden Patente iiberlappen sich teilweise gegensei-
tig, so dass der dltere Patentinhaber die Ausiibung des jiingeren Patents im
Uberlappungsbereich verbieten kann.

Im Urheberrecht wird der Begriff der Abhéngigkeit zwar ebenfalls ver-
wendet,”” iiblicher ist aber die Bezeichnung Bearbeitung, Umgestaltung,

"% Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 128. Neben der Herkunftsfunktion als »Hauptfunktion« des
Kennzeichenrechts wird iiber das MarkenG auch die Werbe-, Kommunikations- und Ga-
rantiefunktion geschiitzt, /ngerl/Rohnke, Einl. Rn. 72 f.; Berlit, Rn. 3; Strobele/Hacker/
Hacker, Einl. Rn. 34-36.

2 Schulte/Kiihnen, § 9 Rn. 9. Zur Definition der Abhingigkeit siche ausfiihrlich Kapi-
tel 1, S. 25 ff.

' Wie mit abhingigen Erfindungen umzugehen ist, ist seit Einfiihrung des PatG Ge-
genstand zahlreicher Entscheidungen des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofes,
ein kurzer geschichtlicher Uberblick findet sich bei Krieger, GRUR Int. 1989, 216, 216—
217.

22 »Das Urheberrecht an Bearbeitungen wird mit Recht als abhingiges Urheberrecht
bezeichnet«, so schon 1932 das Reichsjustizministerium, Entwurf mit Begriindung, S. 36;
auch Kuner spricht im Bereich des Urheberrechts von Abhingigkeit, S. 7, 69 ff. Ulmer
zieht sogar ausdriicklich den Vergleich zum Patentecht, ders., GRUR Ausl. 1964, 613,
614, spricht von »abhidngiger Schopfung«, ders. (3.A), § 28 V 1, S. 162, und bei einer
aufbauenden schopferischen Leistung von einem »abhidngigen Urheberrecht«, ders.
(3.A.), § S8 11, S. 276; sich dem anschlieBend Hubmann, Schopferischer Geist, S. 125,
der auch von »abhidngiger Bearbeitung« spricht, ders., FS Schricker, 309, 318; auch
Loewenheim bezeichnet die Umgestaltung als abhidngige Nachschopfung, Schricker/
Loewenheim/ders., § 23 Rn. 3, Axel/ Nordemann das Bearbeiterurheberrecht des § 3 als
abhidngig vom Urheberrecht des Schopfers des Originalwerkes, Fromm/Nordemann/ders.
(10.A.), §§23/24 Rn. 8 (S.401); Kopff, in: Briigger, 135, 136; Rehbinder (16.A.),
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Umarbeitung oder auch Anderung.”> Um die genaue Definition und Ab-
grenzung der verschiedenen urheberrechtlichen Begrifflichkeiten herrscht
jedoch seit jeher Uneinigkeit.”* Inhaltlich handelt es sich bei der Umgestal-
tung jedoch — ebenso wie beim abhédngigen Patent — um eine Schopfung,
die ohne Einwilligung des Inhabers des dlteren Rechts nicht verwertet
werden darf, siehe § 23 Satz 1 UrhG.* Auch wenn somit nur die Rechtsin-
haber von Einwilligungen abhdngig sind, wird dieser Begriff auf den
Schutzgegenstand tibertragen und von abhéngigen Patenten oder abhingi-
gen Umgestaltungen gesprochen. Eine solche Begriffsbenutzung hat sich
eingebiirgert und wird daher auch in der vorliegenden Arbeit beibehalten.?
Unter dem Begriff der Abhingigkeit werden folglich diejenigen patent-
und urheberrechtlich geschiitzten Schopfungen verallgemeinernd zusam-
mengefasst, die nur mit Zustimmung des Inhabers eines prioritétsélteren,
anderen Schutzrechts verwertet werden diirfen.

Im Folgenden soll das im Patent- und Urheberrecht bestehende Problem
des richtigen Umgangs mit der Abhidngigkeit von Schutzgegenstinden
nicht isoliert, sondern schutzrechtstibergreifend dargestellt und untersucht
werden.

II. Auf den Schultern von Giganten

Sinnbildlich fiir die Naturwissenschaft steht das Sir Isaac Newton zuge-
schriebene Gleichnis:

Rn. 220; und Dreyer spricht von unfreier, abhdngiger Schopfung, HK-UrhR/dies., I § 3
Rn. 4. Die Betonung der Abhangigkeit erfolgt dabei meist als Abgrenzungsmerkmal zur
in § 24 UrhG geregelten frcien Benutzung, siehe hierzu beispielhaft Dreier/Schulze/
Schulze, § 23 Rn. 4; Schack (5.A.), Rn. 276. Schack verwendet in seinem Lehrbuch zum
Urheber- und Urhebervertragsrecht sogar den Terminus »Abhingige Schopfungen« als
Kapiteliiberschrift, wenn auch in einem rein urheberrechtlichen Zusammenhang, siehe
ders. (5.A.), § 9 1V, iiber Rn. 265. Aktuell bezeichnete auch der Bundesgerichtshof die
Umgestaltung im Sinne des § 23 Satz 1 UrhG im ersten Leitsatz seiner Entscheidung
»Perlentaucher« als »abhéngige Bearbeitung«, ders. GRUR 2011, 134 — Perlentaucher.

2 Der Gesetzgeber verwendet die Begriffe Bearbeitung und (andere) Umgestaltung in
der amtlichen Uberschrift des § 23 UrhG sowie im Wortlaut dieser Vorschrift. Von Um-
arbeitung spricht beispielsweise Rehbinder (16.A.), Rn. 215, und Leistner, ZGE 1 (2009),
403, 427, von Anderungsverbot hingegen Lett/, § 4 Rn. 84.

* Auf die Abgrenzung von Bearbeitung zur (anderen) Umgestaltung wird spiter ge-
nauer eingegangen, siehe Kapitel 2, S. 63 ff. Im Folgenden wird nur noch der inhaltlich
weiter gefasste Begriff der Umgestaltung verwendet.

» Diese Parallele zieht auch Krafler und verweist im Rahmen der Untersuchung der
patentrechtlichen Aquivalenz und Abhingigkeit auf die vergleichbaren Regelungen des
Urheberrechts zur »(abhdngigen) Bearbeitung«, ders., in: FS Fikentscher, 516, 532 f.

* Siche Kapitel 1, S. 32 f.
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»Wir konnen deshalb so weit sehen, weil wir auf den Schultern von Giganten stehen.«*’
Speziell zum Patentrecht fithrt Hirsch anschaulich aus:

»[D]ie einzelne Erfindung [ist] von dem, was die geistige Umwelt dem Erfinder geboten
hat, nicht unabhéngig — jede Erfindung steht im Strom der geistigen Entwicklung, ist von
thm mit hochgetragen worden und verdankt Wesentliches den geistigen Anregungen, die
von anderen gegeben wurden, wenn nicht sogar ganz konkreten Vorarbeiten, die evtl.
nicht patentiert werden konnten.«*

Noch deutlicher formuliert es der Bundesgerichtshof in seiner Entschei-
dung »Befestigungsvorrichtung Il«:

»Praktisch jede Erfindung baut auf alteren Erkenntnissen — erfinderischer oder nicht-
erfinderischer Art — auf und kann wiederum weiterentwickelt und verbessert werden. «*’

Dies soll an dem beliebig herausgegriffenen Fall der »Tiptronic«-Erfin-
dung von Porsche, einer technischen Verbesserung der automatischen
Gangschaltung, beispielhaft verdeutlicht werden:

1988 meldete die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche) eine Schaltvor-
richtung zum Patent an, die einen Handschaltmodus fiir Automatikgetriebe
zum Gegenstand hat. Das Patent wurde 1990 erteilt und unter dem Namen
»Tiptronic« vermarktet.”® Neben dem Einbau in eigenen Modellen, wie
beispielsweise 1989 in den Porsche 964, lizenzierte Porsche die Tiptronic
auch an andere Fahrzeugbauer.’' Die bis dahin bekannten Automatikschal-
tungen besaBen nur eine Schaltgasse. Die Tiptronic-Schaltung hingegen
verfligt iiber eine zweite Schaltgasse, die mit der ersten durch eine Quer-
gasse verbunden ist. Nach Umschalten des Wahlhebels in die Tiptronic-
Gasse lédsst sich mit diesem der gewiinschte Vorwértsgang manuell schal-
ten.’” »Die Tiptronic bietet den Komfort einer Automatik sowie den Fahr-
spaB und die Sportlichkeit eines Schaltgetriebes«.”® Im Hinblick auf die bis
dato bestehenden Automatikschaltungen stellt die Erfindung der Tiptronic
somit eine Weiterentwicklung (Verbesserung) dar. Sie baut ihrerseits auf

7 »If 1 have been able to see further (than you and Descartes), it is because I have
stood on the Shoulders of Giants«, Brief von Isaac Newton an Robert Hooke, 05.02.1675/
76, Merton, S. 19 und 30-32, sowie Burton, S. 102. Siehe ausfiihrlicher zu dieser Allego-
rie S. 11 und Fn. 37.

8 Hirsch, WuW 1970, 99, 101.

2 BGH GRUR 1991, 438, 440 — Befestigungsvorrichtung II.

*® »Schaltvorrichtung fiir ein Automatikgetriebe eines Kraftfahrzeugs«, DE 38 32 969.
Wortmarke »Tiptronic«, Registernummer DE 1145350 bzw. IR 543393.

3! Schauen, Artikel vom 15.07.2011 auf autobild.de; Wikipedia unter »Tiptronic« (zu-
letzt besucht am 20.02.2012).

*2 Siche Beschreibung in der Offenlegungsschrift DE 38 32 969 Al vom 26.04.1990.

3 'So das »Technik-Lexikon« auf Volkswagen.de unter »Tiptronic«, abrufbar unter
http://www.volkswagen.de/de/Volkswagen/InnovationTechnik/technik-lexikon/tiptronic.
html (zuletzt besucht am 23.02.2013).
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