P t t ht t 't Seinen Ausgang nahm diese in der deut-
a e n rec S S re I schen Druckindustrie einmalige Situation
vor zwolf Jahren im Stadtchen Gernsheim

s M am Rhein. Damals hatte Peter Petzold, In-
verunsichert Web-to-Print-Branche Raber der Petzold Werbedruck Gmbf die
Idee, Drucksachen via Internet zu gestal-

ten und zu produzieren. Das, was heute

selbstverstandlich ist, war damals eine

technische Pionierleistung, an der zwei

Softwareunternehmen und das Fraunho-

fer Institut IGD in Darmstadt beteiligt wa-

ren. Das Ergebnis der Petzold schen Ent-

wicklungsarbeit war das Programm Auto

AD, das Werbedruck Petzold und einige

Lizenznehmer bis heute benutzen, sowie

das Europdische Verfahrenspatent EP 852

395. Peter Petzold dazu im Interview mit

Print: ,, Als wir uns hier bei Werbedruck

Petzold, ich glaube es war 1996, Gedan-

ken dariiber machten, ob das damals

Die US-amerikanische Druckerei Vistaprint hat vor dem Landgericht Diisseldorf ihr EU- noch junge Internet eher eine Gefahr oder
eine Chance fiir unser Kerngeschéft dar-
Patent zur Erstellung von Druckvorlagen durchgesetzt und droht nun der ganzen stellen wiirde, kam mir die Idee, Anzeigen
oder Geschéftsdrucksachen als Templa-
Branche mit Unterlassungsklagen und Schadensersatz. Deutsche und dsterreichische tes auf einem Server zu hinterlegen.
Wenn Kunden dann in vordefinierten Be-
Anbieter haben sich deshalb zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlos- reichen eigene Texte oder Bilder einbrin-
gen konnten, wiirde dies die bisherigen
sen. Anfang April steht eine erneute Verhandlung an. Bestell- und Korrekturabldufe vereinfa-
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ﬁf wmﬁ N tla_h-!h Lehrt der Web-to-Print-Branche derzeit das Fiirchten: Vistaprint-Griinder Robert Keane bei der Erstemission seiner
e SRS Aktien an der New Yorker Technologiebdrse Nasdaq im November 2005. Links neben ihm seine Frau Heather, davor
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Vistaprint unterhdilt 19 verschiedene
Druckportale und liefert in 120 Ldnder.

»Europas Marktfiihrer im Bereich E-Print*
ist in 23 Landern mit Portalen wie
printwhat.de, firstprint.de, print24.de
und unitedprint.com aktiv.
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, Geschéftsfiihrer der Werbe-
druck Petzold GmbH zu Print: ,,Das sich der
Verband Druck und Medien vor diesen Karren
spannen ldsst und sich in der Interessenge-
meinschaft engagiert, wundert mich {ibrigens
sehr; mir ist nicht bekannt, dass es je zuvor
solche Aktivitaten gab, wenn z. B. einer der

chen und die Einhaltung von Cl-Richtli-
nien sicherstellen. Solch ein, damals ein-
maliges Verfahren patentieren zu lassen,
war ein logischer Schritt.”

Als kleines Unternehmen mit einer gro-
Ben Idee hatte Petzold Schwierigkeiten
seine Entwicklung zu vermarkten. ,,Die
Reaktionen waren vo6llig unterschiedlich.
Wéhrend einer Prdsentation bei einem
groRen deutschen Automobilhersteller
musste ich mir anhoren, dass die Idee ja
ganz toll wdre, ,aber es sicherlich noch
Jahrzehnte dauert, bis alle unsere Handler
Internetanschluss haben’. Andere gaben
uns zu verstehen, dass sie nicht daran
denken wiirden, fiir die Nutzung eines
solchen Verfahrens Lizenzgebiihren zu
zahlen.” Damals gewann Petzold alle ge-
richtlichen Auseinandersetzungen in die-
ser Sache: ,,Es gab damals schon ver-
schiedene Versuche beim Oberlandesge-
richt in Frankfurt und beim Patentgericht
in Miinchen, das Patent auszuhebeln, die
damit endeten, dass die Klager einsehen
mussten, dass sie keine Aussicht auf Er-
folg hatten und entweder die Patent ver-
letzende Tatigkeit einstellten oder Lizenz-
nehmer wurden.“ Trotzdem iiberstieg der
Aufwand alsbald die Moglichkeiten des
Familienbetriebs, und so griindete Peter
Petzold mit Michael Hoffmann und Martin
Miiller-Romheld die AD-ON Agentur fiir
Handelskommunikation in Weiterstadt.
Deren einziges Ziel: die Vermarktung des
Patents. Im Jahr 2004 war schlief3lich ein
Kadufer gefunden: die Vistaprint USA In-
corporated in Lexington, Massassuchets,
gegriindet und gefiihrt von dem US-Ame-
rikaner Robert Keane.

Die Strategie:

»Aggressive Growth*

Robert Keane wuchs als Sprossling einer
Druckerdynastie in Buffalo, im Staat New
York auf. Sein Vater, Kevin Keane, ist
der Aufsichtsratsvorsitzende der Verpa-
ckungsdruckerei Mod-Pac Corp., sein Bru-
der Daniel Keane ist der Vorstandsvorsit-
zende. Robert studierte standesgemaf
Economics in Harvard (BA., 1985) und an
der Eliteuni INSEAD in Fontainebleau, un-
weit von Paris (M.B.A., 1994). Insgesamt
acht Jahre blieb Robert Keane in Frank-
reich, unter anderem arbeitete er in dieser
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grof’en Maschinenhersteller ein Verfahren pa-
tentiert hat, und als Mitglied des Verbandes

wiirde ich mich da schon fragen, wofiir meine
Beitrdge da eigentlich verschleudert werden!

Zeit fiir die IT-Unternehmen Flex-Key und
Microsoft. Im Januar 1995 griindete er in
Paris das Druckunternehmen Vistaprint
(www.vistaprint.de) mit der Geschéfts-
idee, vorgedruckte Papiere fiir den Ein-
satz mit ,,Microsoft Publisher” zu produ-
zieren. Was folgte, war der amerikanische
Traum in Reinkultur. 1998 expandierte
Vistaprint nach Deutschland und Grof3bri-
tannien, 1999 stieg das Unternehmen in
den Internetdruck ein und erdffnete ein
Biiro in Boston. Im Jahr 2000 zog das Vis-
taprint-Hauptquartier, unterstiitzt durch
franzosisches Venture-Capital nach Wal-
tham, Massassuchets. Es seien die euro-
pdischen Unarten, keine 9o Stunden in
der Wochen arbeiten zu wollen und auf
fiinf Wochen Jahresurlaub zu bestehen,
die ihn dazu bewogen hétten, sein Unter-
nehmen in die USA zu verlagern, bekann-
te Robert Keane damals freimiitig in ei-
nem Interview mit monster.com. Heute
bezeichnet sich das seit 2005 an der US-
Borse Nasdaq notierte Unternehmen als
der ,,Weltmarktfiihrer* fiir Onlinedruck.

Das Vistaprint-Geschaft konzentriert sich
auf Klein- und Kleinstserien und lduft aus-
schlieBlich tiber das Internet. Alle Druck-
jobs werden iiber 19 Portale in 120 Lan-
dern gesammelt und in Sammelformen
im Offsetdruck produziert. Im Vorjahr hat
Vistaprint damit einen Umsatz von 256
Mio. US-Dollar gemacht und daraus einen
Gewinn vor Steuern von 27 Mio. US-Dollar
generiert. Die Unternehmensgruppe be-
schaftigt nach eigenen Angaben weltweit
rund 1.000 Mitarbeiter, verarbeitet 22.000
Auftrdge taglich und bendtigt dabei an-
geblich nur eine Minute Arbeitszeit pro
Printjob. Der (juristische) Hauptsitz der
Firmengruppe ist mittlerweile in Hamilton
auf den Bermudas, das Call-Center befin-
det sich in der Freihandelszone von Mon-
tego Bay (Jamaika), die Forschungsabtei-
lung mit 15 Ingenieuren in Winterthur in
der Schweiz. Alle Druckjobs landen auf
den fiinf MAN Roland 700 des Unterneh-
mens, drei produzieren in Windsor, Onta-
rio (Kanada), und zwei in Venlo (Holland).
Dariiber hinaus sorgt eine 70-Mann star-
ke Marketingabteilung in Barcelona fiir
reichlich Aufmerksamkeit bei den Ver-
brauchern. In einschldgigen Foren liest
sich das so: ,,Gratis hier, halber Preis dort,

3/2008

50 % oder 90 % auf absurde Fantasieprei-
se, aber je billiger die Produkte werden,
desto hoher werden die Versandkosten.“
Dreh- und Angelpunkt des Vistaprint-Mar-
ketings sind E-Mails. Einen erheblichen
Teil seiner Kunden hat die Online-Drucke-
rei auf diesem Weg gewonnen. Dazu ein
anderer User: ,,Manchmal mehrmals tdg-
lich erhalte ich reiBerische E-Mails, wie
LAlles muss raus?, ,Das sollten Sie nicht
verpassen!’, etc. Abgesehen davon, dass
mir nicht ganz klar ist, wie man etwas ab-
verkaufen kdnnen soll, was ausschlief3-
lich auf Kundenwunsch produziert wird,
gehen mir die Burschen langsam auf die
Nerven.” Das Zuriickhaltung nicht die Sa-
che von Robert Keane ist, verdeutlicht
spdtestens die offizielle Vistaprint-Fir-
menstrategie, die da lautet ,,Aggressive
Growth* (aggressives Wachstum). Vista-
print halt eine ganze Reihe von amerikani-
schen und europdischen Web-to-Print-Pa-
tenten, darunter auch das ,,Petzold-Pa-
tent“. Keane hat in den vergangenen Jah-
ren systematisch Verfahrenspatente auf-
gekauft, mit deren Hilfe er nun nach eige-
nen Angaben Wettbewerber aus dem
Markt drangen will. Das Ziel von Vista-
print ist anscheinend, den Markt fiir On-
line-Print-Angebote zu monopolisieren.
Folgerichtig lief} Keane zundchst seinen
groBten Kopisten, den Druckunterneh-
mer Wolfgang Lerchl vor den Kadi ziehen.
Lerchls Unternehmensgruppe arbeitet
nach einem vergleichbaren Geschafts-
prinzip wie Vistaprint und bezeichnet sich
als ,,Europas Marktfiihrer im Bereich E-
Print“. Lerchl beschéftigt rund soo Mitar-
beiter und betreibt neben der MDH
Meissner Druckhaus AG eine Reihe von
Web-to-Print-Plattformen in 23 Landern
wie printwhat.de, firstprint.de, print24.de
und unitedprint.com. Die beiden letzt ge-
nannten Unternehmen waren das erste
Ziel des Vistaprint-Feldzugs.

Das Urteil

Im Juli 2007 urteilte das Landgericht Diis-
seldorf, dass die Print 24 GmbH und die
United Print AG gegen das im Besitz von
Vistaprint befindliche, europdische Pa-
tent mit der Nummer EP 0852359 versto-
Ben haben und verbot ihnen die weitere
Nutzung der patentierten Technologie.

Das Gericht bejahte zudem die volle Scha-
densersatzpflicht, denn es stellte fest,
dass die Beklagten sich tiber den Schutz-
umfang des Patents geirrt und es zumin-
dest in fahrldssiger Weise verletzt hatten.
Da Verschulden im Raum stand, forderte
Vistaprint zusatzlich Rechnungslegung,
womit die Beklagten zur Darlegung der
erzielten Umsatze, Gewinne, sowie Ange-
bote verpflichtet wurden. Ein Antrag der
Beklagten, den Rechtsstreit wegen einer
anhédngigen Patentnichtigkeitsklage aus-
zusetzen, blieb erfolglos. Rechtsanwalt
Frank Stange aus der Kanzlei PKL Keller
Spies Partnerschaft aus Dresden erklarte
hierzu: ,,Das Diisseldorfer Landgericht
hat lediglich festgestellt, dass das Verfah-
ren der beiden deutschen Firmen das Vis-
taprint-Patent verletzt. Die Diisseldorfer
Richter waren an das erteilte Patent ge-
bunden. Einwendungen gegen das Patent
selbst konnen in diesem Verfahren gar
nicht beriicksichtigt werden. Dies muss in
einem separaten Verfahren erfolgen.
Weiter berichtet der schwerpunktmaflig
auf dem Gebiet des gewerblichen Recht-
schutz tatige Anwalt, dass Nichtigkeits-
klage gegen das Patent erhoben wurde.
Robert Keane lief} dazu per Presseerkld-
rung verkiinden: ,,Wir werden wir unseren
Wettbewerbern nicht erlauben, unsere
patentierten Produktionsmethoden und
-systeme zu kopieren und nutzen. Vista-
print wird sein hart verdientes intellek-
tuelles Eigentum, das von grofier strategi-
scher Bedeutung ist, verteidigen. Eine Li-
zenzvergabe der patentierten Technolo-
gie an unsere Wettbewerber ist nicht ge-
plant. Wir werden eine gerichtliche Verfii-
gung anstreben, um die Patentrechtsver-
letzung zu unterbinden. Zu diesem Zweck
verfolgen wir weltweit eine breit angeleg-
te, bestdndige und langwierige Serie an
Patentrechtsprozessen.“

Dr. André Jordans vom Bundesverband
Druck und Medien sieht diese Entwick-
lung im Print-Interview mit Sorge: ,,Eine
derartige Strategie schiirt Unsicherheit
und Angste unter den Web-to-Print-An-
bietern. Eine konsequente Umsetzung
betrdfe zahlreiche Unternehmen. Sie
miissten ihren Service einstellen oder be-
schrdnken, wollten sie nicht mit gericht-
lichen Verfahren iiberzogen werden. Der

, Justiziar beim
BVDM und Vorstandsmitglied der IG:
,,Oberstes Ziel - fiir den BVDM und die IG
Web-to-Print —ist die Erhaltung eines
freien Web-to-Print-Marktes. Das erfor-
dert ein Vorgehen gegen bereits einge-
tragene, mangels erfinderischen Charak-
ters zu unrecht erteilte Patente ebenso
wie die Verhinderung der Eintragung sol-
cher ,Pseudo’-Patente.*



Markt ware in erheblicher Weise beein-
trdchtigt, die technologische Weiterent-
wicklung im Bereich der Druck- und Me-
dienindustrie behindert.

Die Folgen

Das Diisseldorfer Urteil erleichtert es Vis-
taprint erheblich, Mitbewerbern mit einer
einstweiligen Verfiigung die Erstellung
von Druckvorlagen zu verbieten und zu
untersagen, derart hergestellte Druckvor-
lagen zu verwenden, in den Verkehr zu
bringen oder gar nur zu besitzen. Es dro-
hen hohe Verluste, weil die betroffenen
Unternehmen ihren bisherigen Ge-
schaftstatigkeiten nicht mehr nachgehen
kdnnten. Angesichts der allgemeinen Ver-
unsicherung hat der Essener Technologie-
berater Bernd Zipper die Initiative ergrif-
fen und Hersteller, Losungsanbieter und
Dienstleister an einen Tisch gebracht. Auf
der Griindungsveranstaltung der Interes-
sensgemeinschaft zur Forderung des

freien  Wettbewerbs  Web-to-Print
(www.ig-web-to-print.de) am 18.12.2007
in Duisseldorf wurden Bernd Zipper als ge-
schéftsfiihrender Vorsitzender, Wilhelm
Alexander Soll (digital-print.net) und Dr.
André Jordans (Justiziar des BVDM) als
stellvertretende Vorsitzende gewdhlt. Ge-
meinsam bilden sie den Vorstand des
neuen Vereins. Die IG hat ihren Sitz in Es-
sen, die Eintragung ins Vereinsregister ist
beim Amtsgericht Essen beantragt. Der
Bundesverband Druck und Medien
(BVDM) ist Griindungsmitglied. Dazu Tho-
mas Mayer, Hauptgeschéftsfiihrer des
BVDM: ,,Mit der Griindung der Interes-
sensgemeinschaft wollen wir unseren
Mitgliedern den freien Zugang zu dieser
innovativen Technologie sichern. Wir weh-
ren uns gegen die Nutzung von Patenten,
die nach unserer Auffassung mangels er-
finderischen Charakters keine ,echten’
Patente sind, sondern allein die techni-
schen Grundlagen beschreiben, auf de-
nen heutige Web-to-Print-Anwendungen
basieren. Zurzeit werden deutsche Paten-
te von US-amerikanischen Firmen aufge-
kauft und dazu genutzt, Web-to-Print-An-
bieter in Deutschland aus dem Markt zu
drangen. Dieser Entwicklung wollen wir
entgegen wirken*.

Das Hauptargument der Interessenge-
meinschaft sind die Zweifel an der so ge-
nannten ,,Erfindungshdhe der strittigen
Patente. Dazu Bernd Zipper im Print-Inter-
view: ,,Gemeinsam haben wir festgestellt,
dass da Verfahrenspatente als Marktblo-
ckade eingesetzt werden — das ist im
Sinne eines freien, fairen Wettbewerbs
falsch. Leider ist die Bundesregierung, so-
wohl in Deutschland wie in Osterreich,
diesbeziiglich recht blaudugig. Es werden
Patente zugelassen, die nicht tiber die
entsprechende ,Erfindungshéhe’ verfii-
gen und Verfahren, die allgemeingiiltig
sind, zur Einmaligkeit erhoben. Hier muss
auf EU-Ebene etwas passieren — Soft-
wareverfahrenspatente diirfen einfach
nicht mehr zugelassen werden. Die IGW
wird diesbeziiglich mit Politik und Offent-
lichkeit in den Dialog treten und versu-
chen, geeignete Losungen zu finden.“
Erfinder Peter Petzold sieht die Sache ge-
nau anders herum: ,,Na ja, das sind halt

:,Die ,Bedrohung’

durch Softwareverfahrens-Patente die
aus den USA nach Europa kommen und
nebenbei mal ein EU-Patent werden, ist
groper als sich so mancher Anwender
oder Hersteller vorstellen mag. Allein
Vistaprint hat 87 Patente zu allgemein-
giiltigen Verfahren — darunter Ausschie-
Ben, Jobtasche usw. — das wird noch eine
anstrengende Zeit.“

Profis. Das muss man einfach neidlos an-
erkennen, wenn man betrachtet, wie das
ganze Geschéft aufgezogen ist. Das fangt
beim Marketing an und hort bei der recht-
lichen Absicherung der Geschaftstatigkeit
auf. Und das Vistaprint die getdtigten In-
vestitionen nun sichern will, kann ich gut
nachvollziehen.“

Wie geht es weiter?

Zurzeit lduft ein Einspruchsverfahren vor
dem Europdischen Patentamt (EPA) in
Miinchen gegen das von Vistaprint gehal-
tene Patent EP1040428, das dem Petzold-
Patent sehr dhnlich ist. Die IG verspricht
sich von diesem Verfahren eine Signalwir-
kung. Einspruch haben die Firmen Tech
Consult Ltd, Peter Schmidt Group am
Main GmbH und Media Care GmbH & Co.
KG erhoben, die miindliche Verhandlung
findet am 2. April 2008 statt. Mit der Ein-
ladung zum Verhandlungstermin hat die
Einspruchsabteilung ihre vorldufige Mei-
nung verdffentlicht. Demnach sei der
Gegenstand des Patents eine Erfindung.
Allerdings beruhe die Erfindung nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit (Art. 56
EPU). Das Einspruchsverfahren hat drei
mégliche Ergebnisse (Art. 101 EPU): Das
Patent kann im vollen Umfang widerrufen

werden, der Einspruch kann zuriickgewie-
sen werden oder das Patent kann in gedn-
derter (beschrénkter) Fassung aufrechter-
halten werden. Je nach Antragslage kann
es jedoch auch sein, dass die Entschei-
dung erst einige Wochen nach dem
Schluss der miindlichen Verhandlung
fallt.

Auf jeden Fall kdnnen sich die betroffenen
Firmen hinsichtlich der aktuellen Entwick-
lung nicht in Sicherheit wiegen, weil der
mogliche, aber noch lange nicht sichere

Widerruf des EP1040428 nicht den Wider-
ruf des ,,Petzold“-Patentes* bedeutet. Im
schlimmsten Fall trafe die gesamte Web-
to-Print-Branche ein Sperrpatent, das
weitgehend die Datenkommunikation
{iber das Internet im Rahmen der digita-
len Vorstufe blockieren kdonnte. Ohne Li-
zenz von Vistaprint wdre es dann zu-
ndchst fast unmoglich, Internet-basierte
Drucklosungen anzubieten. |

Kerstin und Jorg Allner

INTERVIEW

»ES geht nicht
um die RechtmafRigkeit*

| Die Initiative patent-
schmutz.de wurde
2004 in Kiel ge-
griindet und befasst
sich seitdem intensiv
mit dem Problem der
Sl Softwarepatente in
Europa. (v.L.n.r): Séren Witt, Felix von Courten, Lasse

Kliemann und Niclas Késer

Print: Sie bezeichnen die Vorginge rund um das Vistaprint-Patent als ,,Alarmsig-
nal“. Warum?

Soren Witt: Der aktuelle Fall zeigt sehr deutlich, wie Softwarepatente den Ge-
schaftsbetrieb eines Unternehmens behindern kénnen, und wie einseitig der Pa-
tentschutz auf Software den Patentinhaber bevorteilt...

Lasse Kliemann: ...im Patentverletzungsprozess geht es namlich nie um die
Rechtmdfigkeit des Patentes selbst, sondern nur um die Frage, ob es verletzt wurde
oder nicht. Die Trivialitdt dieser Patente |6st bei meinen Mitstreitern aus dem Infor-
matik-Bereich nur noch Kopfschiitteln aus

Print: Was raten Sie Unternehmen, die von einstweiligen Verfiigungen auf Unter-
lassung bedroht werden?

Felix von Courten: Rechtsstreitigkeiten sind teuer und zeitraubend; an diesen
Kosten konnen sie noch vor Ende des Verfahrens insolvent gehen. Sollte es ihnen
allerdings gelingen, sich erfolgreich zu verteidigen und dariiber hinaus das Patent
durch das Bundespatentgericht fiir nichtig erkldren zu lassen, so kdnnten sie den
Patentinhaber auf Schadenersatz verklagen. Das niitzt ihnen aber spatestens dann
nichts mehr, wenn derselbe oder ein anderer Wettbewerber sich auf ein dhnliches
Softwearepatent beruft. Es reicht daher nicht, sich nur auf eine Verteidigungsstrate-
gie oder guten Rechtsbeistand zu verlassen.

Niclas Koser: Den betroffenen Unternehmen bleibt hier eigentlich nur eine Wahl:
Sie miissen sich zusammenschlieen und gemeinsam gegen die Patentierbarkeit
von Software vorgehen.
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