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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 198 39 368.7-53

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 13. Dezember 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Phys. Grimm, der Richter Dipl.-Ing. Bertl und Dipl.-Ing. Prasch sowie der

Richterin Puschel

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders gegen den Beschlul® der
Prufungsstelle fur Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 30. Marz 2000 und der Antrag auf Ruck-

zahlung der Beschwerdegebuhr werden zurlickgewiesen.

Griunde

Die vorliegende Patentanmeldung ist beim Deutschen Patentamt unter der

Bezeichnung:

"Verfahren zum Protokollieren einer Mailingkampagne und

zum Erstellen einer Mailingadressenliste fur Mailings*

angemeldet worden.

Sie wurde von der Priufungsstelle flr Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und
Markenamts mit Beschluf® vom 30. Marz 2000 unter der Begriindung zurlickgewie-
sen, dal die Verfahren nach den nebengeordneten Patentanspriuchen 1 und 2

mangels technischen Charakters nicht gewahrbar seien.

Der Anmelder verfolgt die Anmeldung auf der Grundlage der urspringlich einge-

reichten Patentanspruche 1 bis 15, eingegangen am 28. August 1998, weiter.



Der Patentanspruch 1, mit einer mdglichen Gliederung versehen, lautet:

"Verfahren zum Protokollieren einer Mailingkampagne und

Erstellen einer Mailingadressenliste fur ein Mailing einer

bestimmten Mailingaktion aus wenigstens einer Adressenli-

ste, welches Verfahren folgende Schritte umfal’t:

a)

Einlesen wenigstens einer Adressenliste flr das aktuelle
Mailing in eine Datenverarbeitungsanlage, Umwandeln
der einzelnen Adressen in einen eindeutigen Adrefl3code

nach einem vorgebbaren Algorithmus,

Vergleichen der Adref3codes mit in einer Adre3codeda-
tenbank gespeicherten Adrel3codeliste wenigstens eines

vorhergehenden Mailings,

Speichern eines AdreRcodes in der Adrel3codeliste,

wenn dieser darin noch nicht enthalten ist,

Inkrementieren eines den jeweiligen Adref3codes zuge-
ordneten Zahlers, der die Haufigkeit der dem jeweiligen
Adrel3code zugeordneten Adresse in den vorherigen
Mailings derselben Mailingaktion und/oder der Mailing-

kampagne zahlt,

Vergleichen des Zahlers mit einem vorgebbaren Schwel-
lenwert oder einem vorgebbaren Wertebereich und
Ldschen des AdreRcodes aus der Adreldcodeliste zumin-
dest flr das aktuelle Mailing, wenn der Zahler groRer als
der Schwellenwert ist bzw. in dem Wertebereich liegt,

und



f) Erzeugen der Mailingadressenliste fur das aktuelle Mai-
ling aus den Adref3codes, die in der Adreflicodeliste

gespeichert sind."
Der nebengeordnete Patentanspruch 2 unterscheidet sich vom Anspruch 1 durch
eine modifizierte Fassung der Merkmale b) und f) und eine vollstandige Streichung

des Merkmals e). Die Merkmale b) und f) lauten (Anderungen unterstrichen):

"b) Vergleichen der Adref3codes mit in einer Adref3codeda-

tenbank gespeicherten Adrel3codeliste aus den bearbei-

teten Adressenlisten wenigstens eines vorhergehenden

Mailings,"

"f) Erzeugen der Mailingadressenliste fur das aktuelle Mai-
ling aus den Adrelcodes, die in der Adrel3codeliste

gespeichert sind, wobei den jeweiligen Adressen ein den

Zahlerstand identifizierender und ausdruckbarer Zahler-

code zugefugt wird."

Wegen der Ubrigen Patentanspriiche wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der Anmelder hat zur Begrindung seiner Beschwerde auf den Schriftsatz vom
15. Oktober 1999 verwiesen. Dort ist ausgefihrt, dal® bei richtiger Anwendung der
Grundsatze der BGH-Entscheidung "Rote Taube" dem beanspruchten Verfahren
technische Natur zukomme. Denn es liege eine Lehre zum planmaRigen Handeln
vor, die unter Einsatz beherrschbarer Naturkrafte zur Erreichung eines kausal
ubersehbaren Erfolgs, namlich einer Adrefl3codeliste diene. Es kdnne kein Zweifel

daran bestehen, dal® der Einsatz einer EDV-Anlage, in der sich elektrische Bau-



teile befanden, die durch elektrische Stréme planvoll zusammenwirkten, als "Ein-

satz beherrschbarer Naturkrafte" angesehen werden musse.

Weiterhin ist dort angeflihrt, dal? der Anmelder unter Beanspruchung der Prioritat
der vorliegenden Anmeldung eine europaische Patentanmeldung eingereicht
habe. Langjahrigen Erfahrungen nach erhebe das EPA keine vergleichbare Bean-
standungen hinsichtlich der Technizitat. Zur Begrindung des Antrags auf Ruck-
zahlung der Beschwerdegebihr ist in der Beschwerdebegrindung ausgefuhrt, die
Prifungsstelle habe sich im angefochtenen Beschluld nicht mit dem von ihm bean-
standeten Widerspruch auseinandergesetzt, wonach einerseits die Schritte des
beanspruchten Verfahrens als in "technisch herkdmmlicher Weise" bezeichnet
wurden, andererseits aber der Schlu® gezogen werde, der Patentanspruch 1 sei

"mangels eines technischen Charakters seines Gegenstandes" nicht gewahrbar.

Schriftsatzlich hat der Anmelder den Antrag gestellt,

den angegriffenen Beschluld aufzuheben

sowie die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr anzuordnen.

Den hilfsweise gestellten Antrag auf miandliche Verhandlung hat der Anmelder mit
Schriftsatz vom 7. September 2001 zurickgenommen und um Entscheidung nach

Lage der Akten gebeten.

Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist zulassig. Sie ist jedoch
nicht begrindet, da der Gegenstand des nachgesuchten Patents mangels techni-
schen Charakters keine Erfindung iSd § 1 Abs 1 PatG ist.



1. Gemal den Angaben in der geltenden Beschreibung (vgl S 3, Abs 1) soll mit
dem Anmeldungsgegenstand ein automatisiertes Verfahren geschaffen werden,
mit der eine Mailingadressenliste erstellt wird, in der nur solche Adressen erfal3t
sind, die noch nicht mit der gewlnschten Haufigkeit angeschrieben worden sind.

Weiterhin soll eine Mailingadressenliste erstellt werden konnen, aus welcher

ersichtlich ist, mit welcher Haufigkeit die Empfanger angeschrieben wurden.

Der Patentanspruch 1 lehrt hierzu ein Verfahren zum Protokollieren einer Mailing-
kampagne und zum Erstellen einer Mailingadressenliste. Unter Mailingkampagne
ist dabei die gezielte mehrfache Ausfihrung von Mailingaktionen, dh die Zusen-
dung bspw von Vertriebsstlcken, Informationsbriefen oder Katalogen zu verste-
hen (vgl S 1, Abs 2 der Beschreibung).

Gemal Merkmal a) soll hierzu eine aus Datenschutzgriinden (vgl S 1, letzter Abs
der Beschreibung) codierte Adressenliste in eine Datenverarbeitungsanlage ein-
gelesen und in einen eindeutigen AdreRcode umgewandelt werden.

Diese Adrelicodeliste wird mit einer bereits frGher verwendeten Adref3codeliste
verglichen, die fallweise um neue Adrel3codes erganzt wird, so dal eine erganzte
Adrel3codeliste entsteht (Merkmale b), c)).

Zur Protokollierung der Anzahl, mit der eine Adresse bei der gegenwartigen Mai-
lingkampagne benutzt wurde, ist jedem Adrel3code ein Zahler zugeordnet, der
nach Merkmal d) bei jeder Mailingaktion inkrementiert wird.

Uberschreitet der Zahlerstand einen vorgebbaren Schwellenwert oder liegt er in
einem vorgebbaren Wertebereich (zB 1, 3, 5), wird der Adre3code zumindest flur
das aktuelle Mailing geloscht (Merkmal e)).

Die so erzeugte Mailingadressenliste wird nach Merkmal f) fur das aktuelle Mailing

(zB Zusendung eines Werbebriefes) verwendet.

Der Patentanspruch 1 lehrt sonach, eine Adressenliste zu aktualisieren und jeden
AdrelReintrag durch die Angabe zu erganzen, wie oft ein Adressat bisher ange-

schrieben wurde. Bei der Ausfihrung einer erneuten Mailingaktion wird diese



Angabe dazu benutzt, nur die Adressaten anzuschreiben, die bisher noch nicht mit

einer bestimmten Haufigkeit angeschrieben wurden.

2. Dem rechnergestutzt ausgefuhrten Verfahren nach dem Patentanspruch 1

kommt kein technischer Charakter zu.

Unter Geltung der bisherigen Technikdefinition des BGH, wonach dem Patent-
schutz zuganglich ist eine Lehre zum planmaldigen Handeln unter Einsatz be-
herrschbarer Naturkrafte zur Erreichung eines kausal Ubersehbaren Erfolgs (vgl
Busse, PatG, 5. Aufl, § 1 Rdn 23 mwN) sind (rechnergestutzte) Verfahren fur
patentierbar erachtet worden, die einen bestimmten Aufbau einer Datenverarbei-
tungsanlage lehren oder vorsehen, eine solche Anlage auf eigenartige Weise zu
benutzen (vgl BGH BIPMZ 1977, 20 - Dispositionsprogramm) sowie Verfahren, die
dergestalt in technische Ablaufe eingebunden sind, dal} sie Melergebnisse aufar-
beiten, den Ablauf technischer Einrichtungen Uberwachen oder sonst steuernd
bzw regelnd nach aulRen wirken (vgl BGH BIPMZ 1981, 70 — Antiblockiersystem),
oder Verfahren, die die Funktionsfahigkeit der Datenverarbeitungsanlage als sol-
che betreffen und damit das unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente ermog-
lichen (vgl BGH BIPMZ 1991, 345 — Seitenpuffer). Im Beschlul} "Logikverifikation"
(vgl BIPMZ 2000, 273) hat der BGH dann ausgefuhrt, dal} ein Loésungsvorschlag,
der einen Zwischenschritt im Rahmen der Herstellung technischer Gegenstande
wie Silizium-Chips betrifft, nicht deshalb vom Patentschutz ausgenommen werden
kann, weil er - abgesehen von den in dem verwendeten elektronischen Rechner
bestimmungsgemal ablaufenden Vorgangen - auf den unmittelbaren Einsatz von
beherrschbaren Naturkraften verzichtet, sofern er die Moglichkeit der Fertigung
tauglicher Produkte anderweitig durch auf technischen Uberlegungen beruhende

Erkenntnisse voranzubringen sucht (vgl aaO Leitsatz 2 u S 275).

Keine dieser Fallkonstellationen trifft auf das vorliegende Verfahren zu, insbeson-
dere ist die Lehre auch nicht im Sinne der letztgenannten BGH-Entscheidung von

auf technischen Uberlegungen beruhender Erkenntnis gepragt. Die Erstellung und



Aktualisierung einer Adrelliste fur Mailingaktionen und deren Erganzung um die
Anzahl der schon durchgefuhrten Aktionen beruht vielmehr auf der Kenntnis der
organisatorischen Zusammenhange und Zielsetzungen fur die Durchfuhrung von
Mailingkampagnen, ohne dal} technische Erkenntnisse erforderlich waren, die sich
auf korperliche bzw physikalische Gegebenheiten konzentrieren (vgl BGH "Logik-
verifikation" aaO S 275). Eine Auseinandersetzung mit technischen Gegebenhei-

ten ist aus den Merkmalen des Anspruchs 1 jedenfalls nicht entnehmbar.

3. Der Anmelder macht hiergegen geltend, dal® der Patentanspruch 1 den Ein-
satz einer Datenverarbeitungsanlage lehre. Bei Ausfuhrung des Verfahrens traten
in dieser Anlage elektrische Strome auf, die planvoll zusammenwirkten, so daf} die
Lehre nach dem Anspruch 1 die bisherige Technikdefinition gemaf der BGH-Ent-
scheidung "Rote Taube" (vgl GRUR 1969, 672) erfille, namlich eine Lehre zum
planmaRigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkrafte zu sein. Dieser
Auffassung kann nicht gefolgt werden, denn schon unter Geltung dieser bisheri-
gen Technikdefinition ist der bloRe Einsatz von elektronischen Datenverarbei-
tungsanlagen nicht fir ausreichend erachtet worden, um ein Verfahren als tech-
nisch anzusehen (vgl zB BGH "Dispositionsprogramm" aaO). Diese Auffassung ist
nunmehr auch in der jungsten BGH-Entscheidung "Suche fehlerhafter Zeichenket-
ten" (Beschl v 17. Oktober 2001 X ZB 16/00, siehe juris) letztendlich noch einmal
bestatigt worden. Denn dort ist — wenn auch zum Ausschluftatbestand des Com-
puterprogrammes als solchem, § 1 Abs 2 Nr 3, Abs 3 PatG — ausgeflhrt, dal} eine
beanspruchte Lehre nicht schon deshalb als patentierbar angesehen werden
kann, weil sie bestimmungsgemal den Einsatz eines Computers erfordert. Viel-
mehr miUssen die pragenden Anweisungen der Lehre der Losung eines konkreten
technischen Problems dienen (vgl BGH unter lll. 1. b. aa, aaO), was hier, wie

oben ausgefuhrt worden ist, jedoch nicht der Fall ist.



4. Auch dem weiteren Argument des Anmelders, dal} das EPA eine andere Auf-
fassung bezuglich der Technizitat von organisatorischen oder geschaftlichen Ver-
fahren vertrete, die mit Hilfe von Datenverarbeitungsanlagen ausgefuhrt werden,
kann nicht beigetreten werden.

In der Entscheidung T 931/95 (CRi 2001, 18 "Improved pension benefits system")
befallte sich die Beschwerdekammer 3.5.1 des EPA mit der Frage, ob eine
geschaftliche Methode, die auf einem Datenverarbeitungssystem ausgefuhrt wird,
eine technische Erfindung ist.

Zu dem dort vom Anmelder vorgebrachten Argument, dal} zur Ausfihrung der
geschaftlichen Methode Datenverarbeitungsmittel benutzt werden, deren Verwen-
dung die Technizitat der Methode begrunden muften, fihrte die Beschwerdekam-
mer aus, dal} die einzelnen Schritte der Methode nur den allgemeinen Hinweis
enthielten, Datenverarbeitungsmittel zur Verarbeitung geschaftlicher Informationen
zu benutzen und dal} daher die Methode im Ganzen als blof3e geschaftliche Me-
thode anzusehen sei. Allein die Nennung von technischen Merkmalen (features) in
einem Anspruch flhre nicht dazu, den Gegenstand des Anspruchs zu einer Erfin-
dung im Sinne des Art 52 (1) EPU zu machen. Ein solcher Denkansatz wére zu
formalistisch und wirde dem Begriff "Erfindung" nicht Rechnung tragen (vgl aaO,
Nr 3, Abs 4, 5 und Leitsatz 2 der Entscheidung).

Entsprechend verhalt es sich bei dem vorliegenden Verfahren nach dem An-
spruch 1. Aus den Verfahrensschritten laf3t sich zwar der allgemeine Hinweis ent-
nehmen, dal zur Ausfihrung des organisatorischen Verfahrens eine Datenverar-
beitungsanlage verwendet werden soll. Eine technische Problemstellung und

deren Losung kdnnen dem Anspruch aber nicht entnommen werden.

Der Patentanspruch 1 ist daher nicht gewahrbar.

5. Das Verfahren nach dem Patentanspruch 2 unterscheidet sich vom Verfahren
nach dem Patentanspruch 1 inhaltlich dadurch, da} die zur Protokollierung der
Anzahl der bisher an die einzelnen Adressen erfolgten Zusendungen benutzte

Zahlerstand mit der Mailingadressenliste ausgedruckt wird und nicht zum Loschen
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der Adrel3codes Uber einem vorgebbaren Schwellenwert oder Wertebereich aus
der Mailingadressenliste verwendet wird.

Auch in dieser Abanderung des Verfahrens kann nur eine organisatorische und
keine technische Lehre erkannt werden, so dal} dieser Anspruch ebenfalls nicht

gewahrbar ist.

Die Beschwerde war daher zurtickzuweisen.

6. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebuhr ist nicht begriindet. Nach
standiger Rechtsprechung ist die Beschwerdegebuhr nach § 80 Abs 3 PatG
zuruckzuzahlen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Anordnung der Ruckzah-
lung ist immer dann billig, wenn bei ordnungsgemalier und angemessener Sach-
behandlung der Erlal} eines Zurlickweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekom-
men ware und damit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der
Beschwerdegebuhr hatten vermieden werden konnen (vgl Schulte, PatG 6. Aufl,
§ 73 Rdn 144 mwN). Diese Voraussetzungen liegen nicht vor. Insbesondere liegt
der gerugte Begriundungsmangel nicht vor, denn mit dem vermeintlichen "Wider-
spruch", daly einem Verfahren, auch wenn es in technisch herkdmmlicher Weise
auf einer Datenverarbeitungsanlage ablauft, der technische Charakter fehlen
kann, hat sich der angefochtene Beschlul3 auf Seite 5 der Grinde unter Hinweis

auf die BGH-Entscheidung "Dispositionsprogramm" auseinandergesetzt.

Grimm Bertl Prasch Puschel
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