BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 14/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 201 22 646

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts am 11. Januar 2010 durch den Vorsitzenden Richter Millner sowie den

Richter Baumgartner und die Richterin Dipl.-Ing. Wickborn

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Gebrauchsmusteranmelderin wird der Be-
schluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 18. Marz 2008 aufgehoben.

Grinde

Die Anmelderin und Beschwerdefihrerin (im folgenden: Beschwerdeftihrerin) hat
am 21. Juli 2006 unter der Bezeichnung ,Vorrichtung zur Abrechnung von Diens-
ten im Internet* eine Gebrauchsmusteranmeldung hinterlegt und die Erklarung ab-
gegeben, dass der fur die Patentanmeldung DE 10156 867.3 vom
20. November 2001 maf3gebliche Anmeldetag in Anspruch genommen werde.
Anspruch 1 der 9 Anspriiche umfassenden Anmeldung hat folgenden Wortlaut:

»L. Vorrichtung zur Abrechnung (30) von Diensten im Inter-
net (10), wobei eine Datenbank (20) vorgesehen ist, in der an-
wenderbezogene Daten gespeichert sind und tber welche Dienste
zu einem Betriebssystem eines Anwenders lieferbar sind, wobei
die Datenbank (20) der Vorrichtung zur Abrechnung (30) Werte
zur Abrechnung von Diensten gemald einer Nutzung der Daten-
bank (20) zur Speicherung von Daten und gemal3 einer Nutzung
von Diensten liefert, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrich-
tung zur Abrechnung (30) ein als Treuhandkonto ausgestaltetes in
Kommunikationsverbindung mit der Datenbank (30) stehendes

Online-Bankkonto des Anwenders der Datenbank (30) ist.”

Mit ergdnzender Eingabe vom 28. Juli 2006 hat die Beschwerdefuhrerin eine ver-

anderte Anspruchsfassung vorgelegt.



Die Gebrauchsmusterstelle hat die Anmeldung durch Bescheide vom
19. September 2006 und 1. Juni 2007 u. a. deswegen beanstandet, weil der an-
gemeldete Gegenstand als Programm fur Datenverarbeitungsanlagen von der
Eintragung als Gebrauchsmuster gemal3 8§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG ausgeschlos-

sen sei.

Nachdem die Beschwerdeflihrerin mit Schriftsatzen vom 23. Oktober 2006 und
24. Juli 2007 dieser Auffassung widersprochen hat, hat die Gebrauchsmusterstelle
des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung durch einen Beamten des
hoheren Dienstes mit Beschluss vom 18. Méarz 2008 aus den Grinden der Bean-

standungsbescheide zurtickgewiesen.

Hiergegen richtet sich die beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene
Beschwerde, mit der die Beschwerdefihrerin ihren Antrag auf Eintragung des
Gebrauchsmusters im Wesentlichen mit der Begriindung weiterverfolgt, die erfor-
derliche Technizitdt des in den geltenden Ansprichen definierten Systems sei in
Abgrenzung zu einem Programm flir Datenverarbeitungsanlagen nach GebrMG
8 1 Abs. 2 Nr. 3 gegeben und beruft sich hierbei ausdriicklich auf frihere Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofs zur analogen Formulierung im Patentgesetz.
Die Beschwerdeflhrerin beantragt,
den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 18. Marz 2008 aufzuheben und die Eintra-
gung des Gebrauchsmusters anzuordnen, sowie die Beschwerde-

gebuhr zurickzuzahlen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.



Die zulassige Beschwerde hat Erfolg, da die Gebrauchsmusterstelle bei der Zu-
rickweisung der Anmeldung ihre in den 88 10 Abs. 1, 8 Abs. 1 S. 1 GebrMG ge-

regelte Prifungskompetenz Uberschritten hat.

1. Nach 88 Abs. 1 S.1 GebrMG fihren nur solche Anmeldungen zur Eintra-
gung eines Gebrauchsmusters in das Register, die den Anforderungen der
88 4 und 4a GebrMG entsprechen. Diese Vorschriften enthalten ausschliel3-
lich Formvorschriften, deren Einhaltung die Gebrauchsmusterstelle zu Gber-
prufen hat. Im Eintragungsverfahren wird aufgrund der ausdricklichen ge-
setzlichen Regelung in 8 8 Abs. 1 S. 2 GebrMG nicht gepruft, ob der Ge-
genstand der Anmeldung neu ist, auf einem erfinderischen Schritt beruht
oder gewerblich anwendbar ist. Nicht geregelt ist, ob oder inwieweit andere
Schutzvoraussetzungen einer Prufung unterliegen. Es entspricht aber bisher
der h. M., dass neben den formellen Voraussetzungen auch materielle
Schutzvoraussetzungen geprift werden (vgl. Kral3er, Patentrecht, 6. Aufl.
2009, 8§25 B Il; Buhring, GebrMG, 7. Aufl. 2007, 88 Rn.3, 4; Ben-
kard/Goebel PatG GebrMG, 10.Aufl. 2006, 88 GebrMG Rn.4;
Busse/Keukenschrijver PatG, 6. Aufl. 2003, 88 GebrMG Rn.3; Loth,
GebrMG, 2001, § 8 Rn. 4).

2. Im Rahmen der sog. absoluten Schutzvoraussetzungen priift die Gebrauchs-
musterstelle daher, ob eine gebrauchsmusterfahige Erfindung oder ob eine
technische Lehre vorliegt (BPatG BIPMZ 2000, 55 - Doppelmotivkarte) oder
ein Schutzausschluss fir Computerprogramme (BGH GRUR 2004, 495 ff. -
Signalfolge) oder fur ein Verfahren (BPatG, Beschluss vom 3. November
2004, 5W (pat) 11/01, abrufbar bei juris Das Rechtsportal) Schutz bean-
sprucht wird. Diese Ausdehnung der Prufungskompetenz ist - allerdings nur

ansatzweise - kritisiert worden.



2.1.

2.2.

2.3.

KraRer a. a. O. weist zutreffend darauf hin, dass diese Ubung auf eine Zeit
zurickgeht, in der es aufgrund des Raumformkriteriums leicht zu erkennen
war, ,0b der Gegenstand, fur den die Eintragung begehrt wurde, seiner Art
nach im damaligen Anwendungsbereich des Gebrauchsmusterschutzes lag*
(vgl. zur geschichtlichen Entwicklung insbes. BGH GRUR 1965, 234 ff.,
235/238 - Spannungsregler). Durch die nunmehr geltenden gesetzlichen
Vorschriften ist der Bereich, fir den Gebrauchsmuster eingetragen werden
kénnen, deutlich ausgeweitet worden. Dies kann, wie KralRer a.a. O. zu
Recht anfuhrt, zu erheblichen Abgrenzungsproblemen fihren, beispielsweise
bei der Beurteilung der Technizitat oder der Frage, ob ein Verfahren vorliegt
oder nicht, vgl. z. B. BGH GRUR 2004, 495 ff. - Signalfolge; GRUR 2006,
135 Arzneimittelgebrauchsmuster. In beiden Entscheidungen ist allerdings
die Prufungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle, die die Anmeldungen

jeweils zuriickgewiesen hatte, nicht behandelt worden.

Vor dem Hintergrund computerimplementierter Erfindungen weist Meier-Beck
im Zusammenhang mit dem Erfindungsbegriff, der im Gebrauchsmusterrecht
wie im Patentrecht gelte, auf die ,missliche Konsequenz* hin, das die Eintra-
gungsvoraussetzungen (damit) von einem materiellen Kriterium abhingen,
.auf dessen Prifung das Eintragungsverfahren kaum eingerichtet* sei
(GRUR 2007, 11 ff.).

Keukenschrijver a. a. O. sieht fur die Prifung der materiellen Schutzvoraus-

setzungen keine ,klare gesetzliche Grundlage*.

Nach Auffassung des erkennenden Senats existiert in der Tat keine gesetzli-
che Grundlage, die es der Gebrauchsmusterstelle erlauben wirde, im Ein-
tragungsverfahren die absoluten Schutzhindernisse zu prifen. 8 8 Abs. 1
GebrMG verweist lediglich auf die 88 4 und 4a GebrMG, die formelle Anfor-
derungen regeln. Die Vorschrift verweist aber weder auf 8 1 Abs. 2 GebrMG

noch auf 8 2 GebrMG. Der Senat halt es fiur nicht zulassig, aus der Erwah-



nung des Begriffs ,Erfindungen”in 8§ 4 Abs. 1 S. 1i. V. m. Abs. 2 Nrn. 2 bis 4
GebrMG herzuleiten, dass es sich hierbei um eine Anforderung der Anmel-
dung i.S.v. 88 Abs.1 S.1 GebrMG handelt, Uber deren Vorliegen die
Gebrauchsmusterstelle zu befinden héatte, wie dies bisher im Anschluss an
die zum friheren Recht ergangene Entscheidung ,Spannungsregler® des

Bundesgerichtshofs geschieht.

Nach 8 4 Abs. 3 Nr. 2 GebrMG ist der Gegenstand des Gebrauchsmusters
kurz und genau zu bezeichnen und nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 GebrMG in den
Schutzanspriichen anzugeben, was als schutzfahig unter Schutz gestellt
werden soll. 8 4 Abs. 3 Nr. 4 GebrMG fordert von der Anmeldung weiterhin,
eine Beschreibung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters bzw. nach
8§ 4a Abs. 2 GebrMG Angaben, die jedenfalls dem Anschein nach als Be-
schreibung anzusehen sind. Das Gesetz enthalt weder hinsichtlich dieser
Voraussetzungen noch hinsichtlich des Begriffs ,Erfindung” Hinweise darauf,
dass gleichzeitig auch die in 8 1 Abs. 2 und in 8 2 GebrMG genannten Aus-

schlusskriterien zu prifen sind.

Nach 8 1 Abs. 2 GebrMG werden die dort nicht abschlie3end aufgezahlten
geistigen Leistungen als nicht schitzbare Gegenstdnde i.S.v. 81 Abs. 1
GebrMG definiert. Auch nach 8 2 GebrMG werden die dort genannten Erfin-
dungen (Nr. 1), Pflanzensorten oder Tierarten (Nr. 2) und Verfahren (Nr. 3)
nicht als Gebrauchsmuster geschutzt. Weder in 8 1 GebrMG noch in §2
GebrMG findet sich die Formulierung ,,.... werden nicht als Gebrauchsmuster
eingetragen®, vielmehr stellen beide Vorschriften auf die Schitzbarkeit ab.
Dass Eintragung und Schutzfahigkeit im Gebrauchsmusterrecht unterschied-
liche Dinge sind, ergibt sich unzweifelhaft aus § 13 GebrMG i.V. m. § 15
GebrMG. Die Auseinandersetzung mit der Frage, ob ein Gebrauchsmuster
nach den 881 bis 3 GebrMG schutzfahig ist oder nicht, hat gemaR § 15
Abs. 1 Nr. 1 GebrMG im Léschungsverfahren zu erfolgen, fur das § 10 Abs. 3

S. 1 GebrMG eine kompetente personelle Ausstattung vorsieht.



Sollen abweichend von seinem Charakter als Registerverfahren bereits im
Eintragungsverfahren nicht nur die formellen, sondern auch die sog. absolu-
ten Schutzvoraussetzungen von der Gebrauchsmusterstelle Uberpruft wer-
den, erfordert dies eine eindeutige gesetzliche Regelung. Dies kann der Ge-
setzgeber ohne weiteres dadurch erreichen, dass er im Wege der Verwei-
sung in 8 8 Abs. 1 S. 1 GebrMG die Eintragung nicht nur von der Einhaltung
der in den 88 4 und 4a GebrMG enthaltenen formellen Anforderungen ab-
hangig macht, sondern auch vom Nichtvorliegen der in den 88 1 Abs. 2 und 2
GebrMG geregelten SchutzausschlieBungsgrinde unter Einschluss der Pri-
fung, ob die betreffende Anmeldung die in 8 1 Abs. 2 GebrMG genannten
Gegenstande oder Tatigkeiten als solche beansprucht.

Es kann nach Auffassung des Senats nicht davon ausgegangen werden,
dass es angesichts der bisherigen Rechtsprechung fiir den Gesetzgeber kei-
nen Anlass gebe, eine entsprechende Regelung in das Gesetz aufzuneh-
men, wie dies der BGH in seiner Entscheidung ,Spannungsregler®
(GRUR 1965, 234 ff.) zur damaligen Rechtslage festgestellt hat. Denn es
liegt keine einheitliche Rechtsprechung tber den Umfang der Prifungskom-
petenz der Gebrauchsmusterstelle vor. Das Bundespatentgericht hat in sei-
ner in einem L&schungsverfahren ergangenen Entscheidung vom
19. Oktober 1994 (BPatGE 35, 1 ff.) ausgefuhrt, dass die Gebrauchsmuster-
stelle sowohl bei der Prioritat als auch bei der Abzweigung nach 8 5 GebrMG
lediglich die formellen Erfordernisse tberprifen durfe. Nicht in die Prifungs-
kompetenz falle die Frage der Erfindungsidentitat, da es insoweit auf den
Offenbarungsgehalt ankomme, also darauf, welche technische Lehre der
durchschnittliche Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens den
jeweiligen Anmeldungen entnehme (a. a. O. S. 3). Unter Bezugnahme auf
die Entscheidung BPatGE 35,1 vertritt Buhring (a. a. O. 8 5 Rn. 53) die Auf-
fassung, dass die Gebrauchsmusterstelle die materiellen Voraussetzungen
der Abzweigung nicht mehr prife.



In der Entscheidung BPatG BIPMZ 2000, 55 - Doppelmotivkarte hat der Se-
nat ausgefuhrt, dass die Gebrauchsmusterstelle im Eintragungsverfahren
grundsétzlich gehalten sei, zu prufen, ob die angemeldete Lehre technischer
Natur sei, da der Charakter des Eintragungsverfahrens keinen Ausschluss
der Technizitatsprifung im Eintragungsverfahren verlange. Es sei, wie die
Vorschriften tGber die personliche und sachliche Ausstattung der das Eintra-
gungsverfahren verwaltenden Gebrauchsmusterstelle des Patentamts er-
kennen liel3en, auf die Prufung nicht nur der formellen, sondern auch der
materiellen Schutzvoraussetzungen gerichtet, um die Gebrauchsmusterrolle
von der Aufnahme von vornherein schutzunfahiger Erfindungen freizuhalten.
Allerdings wird in der Entscheidung Doppelmotivkarte nicht fur samtliche
Falle die Priafungskompetenz der Gebrauchmusterstelle bejaht. Vielmehr rei-
che sie nur soweit, als die Prufung auf der Grundlage des in der Anmeldung
schlussig Dargelegten mdglich sei und solange nicht im Einzelfall die beson-
dere Schwierigkeit des technischen Sachverhalts, dessen Erfassung ohne
besonderen technischen Sachverstand unmaglich erscheine, zur Beschran-
kung des Umfangs der im Eintragungsverfahren durch die Gebrauchsmus-
terstelle durchftihrbaren Prifung nétige (BPatG a. a. O., S. 56).

Die Entscheidung ,Doppelmotivkarte” geht nicht auf die Frage ein, inwiefern
die personliche und séchliche Ausstattung der Gebrauchsmusterstelle zwar
ausreicht bzw. ausreichen kann, um die Frage der Technizitat einer Lehre
kompetent zu beurteilen, andererseits aber nicht - wie friher (BPatGE 35,
1 ff.) entschieden - um die Erfindungsidentitat zu beurteilen. Geeignete Ge-
sichtspunkte flr eine zuverlassige Abgrenzung dafir sind nicht erkennbar.
Ob die sog. absoluten Schutzhindernisse im Rahmen des Eintragungsverfah-
rens von der Gebrauchsmusterstelle geprtft werden kénnen oder nicht, kann
auch nicht vom technischen Sachverhalt im jeweiligen Einzelfall abhangen
(vgl. BGH a. a. O. - Spannungsregler), denn die Eintragungsvoraussetzun-
gen mussen fur alle Gebrauchsmusteranmeldungen gleich sein. Dement-
sprechend kann die Prifungskompetenz nicht davon abhéngen, ob die

Schutzhindernisse offensichtlich erkennbar sind (so aber KralRer a. a. O.).



Abgrenzungskriterien dafir, wo die jeweiligen Grenzen verlaufen, sind nicht
erkennbar. Ebenso wie Meier-Beck a. a. O. hat der BGH bereits in der Ent-
scheidung ,,Spannungsregler zu Recht darauf hingewiesen, dass die Eintra-
gung eines Gebrauchsmusters ,an sich” nicht von der Prifung und Feststel-
lung der sachlichen (materiellen) Schutzvoraussetzungen abhange, insbe-
sondere weil eine derartige Prifung nach der Behdérdenorganisation des Pa-
tentamts nicht bewaltigt werden konne und sich die Aufgabe der Ge-
brauchsmusterstelle deshalb auf die Prufung der formalen Voraussetzungen
des damaligen 8§ 2 GebrMG beschréanke. Da sich die gesetzlichen Voraus-
setzungen gegenuber der friheren Rechtslage erheblich verandert haben
und beispielsweise die Beurteilung der Technizitat oder der Frage, ob ein
Programm flr eine Datenverarbeitungsanlage als solches - wie im vorliegen-
den Fall - oder ob ein Verfahren beansprucht wird, grundsatzlich einen be-
sonderen technischen Sachverstand erfordert, kann es auch nicht darauf an-
kommen, ob der Anmelder das Vorliegen der materiellen Schutzvorausset-
zungen zumindest schlussig darlegt (BGH a. a. O. - Spannungsregler; BPatG
a. a. O. - Doppelmotivkarte), da auch die Priufung der Schlussigkeit nicht

ohne den entsprechenden Sachverstand vorgenommen werden kann.

Nachdem aufgrund der gesetzlich vorgegebenen personellen Ausstattung
der Gebrauchsmusterstelle die Einbindung von technischem Sachverstand
nicht vorgesehen ist, muss die Prifungskompetenz im Eintragungsverfahren
grundséatzlich auf die rein formalen Voraussetzungen beschrankt bleiben,
solange nicht der Gesetzgeber zum einen konkret regelt, welche absoluten
Schutzvoraussetzungen vor der Eintragung geprift werden dirfen und zum
anderen fir eine entsprechende personelle Ausstattung der Gebrauchsmus-
terstelle sorgt. Nur in Ausnahmefallen kann diese Priafungskompetenz bejaht
werden, wenn sich die fehlende Gebrauchsmusterfahigkeit gemafld 88 1 und
2 GebrMG durch die eindeutige Formulierung der Anmeldung auch ohne den
erforderlichen technischen Sachverstand offensichtlich erkennen I&sst. Diese

Voraussetzung liegt nach Uberzeugung des Senats insbesondere angesichts
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der sich Uberwiegend auf technische Ausfiihrungen stitzenden Begriindung

des angefochtenen Beschlusses im zu entscheidenden Fall nicht vor.

Demzufolge ist der angefochtene Beschluss allein auf Grund dieser fehlen-

den Prufungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle aufzuheben.

Der Senat sieht sich vorliegend dartber hinaus gehindert, die mdglicher-
weise in der Sache zutreffende Entscheidung der Gebrauchsmusterstelle
materiell selbst zu Uberprifen und eine eigene Sachentscheidung zu treffen.

Gegenstand der Beschwerdeentscheidung tber die Zurickweisung einer An-
meldung ist die Prifung, ob der angefochtene Beschluss rechtmaliig ist (vgl.
BGH GRUR 1995 - Aluminium-Trihydroxid). Die Gebrauchsmusterstelle
durfte die Anmeldung nicht wegen des Vorliegens eines absoluten Schutz-
hindernisses zurtickweisen, da ihr hierfir gesetzlich keine Prifungskompe-
tenz zugewiesen ist. Der Beschluss vom 18. Marz 2008 ist daher unabhangig
davon aufzuheben, ob das Schutzhindernis tatsachlich vorliegt oder nicht,
weil die Voraussetzungen fur eine Sachentscheidung beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt nicht vorlagen. Dieser Mangel kann daher nicht in der

Beschwerdeinstanz beseitigt werden.

Einer eigenen Sachentscheidung steht auch die gesetzliche Regelung der
Besetzung des Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts in Gebrauchs-
mustersachen gemal GebrMG 8§ 18 Abs. 3 entgegen.

Die Uberprifung der Schutzfahigkeit eines im reinen Registerverfahren
eingetragenen Gebrauchsmusters ist sowohl im Léschungs- wie auch im Lo-
schungs-Beschwerdeverfahren der Gebrauchsmusterabteilung bzw dem
Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat in der Besetzung mit einem rechtskun-
digen und zwei technischen Mitgliedern vorbehalten (GebrMG § 18 Abs. 3
Satz 2 2. HS). Eine Sachentscheidung des Gebrauchsmuster-Beschwerde-

senats Uber die Schutzfahigkeit des Gebrauchsmusters im Rahmen einer
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Beschwerdeentscheidung tber die Zurtickweisung der Anmeldung in der Be-
setzung mit zwei rechtskundigen und einem technischen Mitglied wirde da-

her dieser ausdricklichen gesetzlichen Regelung widersprechen.

8. Eine Zurickzahlung der Beschwerdegebihr ist nach Auffassung des Senats
nicht veranlasst. Die Riuckzahlung erfolgt nur ausnahmsweise, wenn es un-
billig ware, die Gebihr einzubehalten (vgl Buhring, a. a. O. § 18 Rdn. 101).
Auf Grund der dargestellten bisherigen Verfahrensweise bei der Frage der
Prufungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle, kann nicht von einer ge-
setzwidrigen, unangemessenen Sachbehandlung oder einem offensichtli-
chen Verstol3 des Patentamtes gegen Verfahrensvorschriften ausgegangen

werden.

Mullner Baumgartner Wickborn

Pr
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betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 201 22 646





hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge­richts am 11. Januar 2010 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie den Richter Baumgärtner und die Richterin Dipl.-Ing. Wickborn



beschlossen:





Auf die Beschwerde der Gebrauchsmusteranmelderin wird der Be­schluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. März 2008 aufgehoben.





Gründe





I.





Die Anmelderin und Beschwerdeführerin (im folgenden: Beschwerdeführerin) hat am 21. Juli 2006 unter der Bezeichnung „Vorrichtung zur Abrechnung von Diens­ten im Internet“ eine Gebrauchsmusteranmeldung hinterlegt und die Erklärung ab­gegeben, dass der für die Patentanmeldung DE 101 56 867.3 vom 20. November 2001 maßgebliche Anmeldetag in Anspruch genommen werde.


Anspruch 1 der 9 Ansprüche umfassenden Anmeldung hat folgenden Wortlaut:





„1.	Vorrichtung zur Abrechnung (30) von Diensten im Inter­net (10), wobei eine Datenbank (20) vorgesehen ist, in der an­wenderbezogene Daten gespeichert sind und über welche Dienste zu einem Betriebssystem eines Anwenders lieferbar sind, wobei die Datenbank (20) der Vorrichtung zur Abrechnung (30) Werte zur Abrechnung von Diensten gemäß einer Nutzung der Daten­bank (20) zur Speicherung von Daten und gemäß einer Nutzung von Diensten liefert, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrich­tung zur Abrechnung (30) ein als Treuhandkonto ausgestaltetes in Kommunikationsverbindung mit der Datenbank (30) stehendes Online-Bankkonto des Anwenders der Datenbank (30) ist.“





Mit ergänzender Eingabe vom 28. Juli 2006 hat die Beschwerdeführerin eine ver­änderte Anspruchsfassung vorgelegt.



Die Gebrauchsmusterstelle hat die Anmeldung durch Bescheide vom 19. September 2006 und 1. Juni 2007 u. a. deswegen beanstandet, weil der an­gemeldete Gegenstand als Programm für Datenverarbeitungsanlagen von der Eintragung als Gebrauchsmuster gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG ausgeschlos­sen sei.





Nachdem die Beschwerdeführerin mit Schriftsätzen vom 23. Oktober 2006 und 24. Juli 2007 dieser Auffassung widersprochen hat, hat die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung durch einen Beamten des höheren Dienstes mit Beschluss vom 18. März 2008 aus den Gründen der Bean­standungsbescheide zurückgewiesen.





Hiergegen richtet sich die beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Be­schwerde, mit der die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Eintragung des Gebrauchsmusters im Wesentlichen mit der Begründung weiterverfolgt, die erfor­derliche Technizität des in den geltenden Ansprüchen definierten Systems sei in Abgrenzung zu einem Programm für Datenverarbeitungsanlagen nach GebrMG § 1 Abs. 2 Nr. 3 gegeben und beruft sich hierbei ausdrücklich auf frühere Recht­sprechung des Bundesgerichtshofs zur analogen Formulierung im Patentgesetz.





Die Beschwerdeführerin beantragt,





den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. März 2008 aufzuheben und die Ein­tra­gung des Gebrauchsmusters anzuordnen, sowie die Beschwerde­gebühr zurückzuzahlen.





Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.



II.





Die zulässige Beschwerde hat Erfolg, da die Gebrauchsmusterstelle bei der Zu­rückweisung der Anmeldung ihre in den §§ 10 Abs. 1, 8 Abs. 1 S. 1 GebrMG ge­regelte Prüfungskompetenz überschritten hat.





1.	Nach § 8 Abs. 1 S. 1 GebrMG führen nur solche Anmeldungen zur Eintra­gung eines Gebrauchsmusters in das Register, die den Anforderungen der §§ 4 und 4a GebrMG entsprechen. Diese Vorschriften enthalten aus­schließ­lich Formvorschriften, deren Einhaltung die Gebrauchsmusterstelle zu über­prüfen hat. Im Eintragungsverfahren wird aufgrund der ausdrücklichen ge­setzlichen Regelung in § 8 Abs. 1 S. 2 GebrMG nicht geprüft, ob der Ge­genstand der Anmeldung neu ist, auf einem erfinderischen Schritt beruht oder gewerblich anwendbar ist. Nicht geregelt ist, ob oder inwieweit andere Schutzvoraussetzungen einer Prüfung unterliegen. Es entspricht aber bisher der h. M., dass neben den formellen Voraussetzungen auch materielle Schutzvoraussetzungen geprüft werden (vgl. Kraßer, Patent­recht, 6. Aufl. 2009, § 25 B II; Bühring, GebrMG, 7. Aufl. 2007, § 8 Rn. 3, 4; Ben­kard/Goebel PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006, § 8 GebrMG Rn. 4; Busse/Keukenschrijver PatG, 6. Aufl. 2003, § 8 GebrMG Rn. 3; Loth, GebrMG, 2001, § 8 Rn. 4).





2.	Im Rahmen der sog. absoluten Schutzvoraussetzungen prüft die Gebrauchs­musterstelle daher, ob eine gebrauchsmusterfähige Erfindung oder ob eine technische Lehre vorliegt (BPatG BlPMZ 2000, 55 - Doppel­motivkarte) oder ein Schutzausschluss für Computerprogramme (BGH GRUR 2004, 495 ff. - Signalfolge) oder für ein Verfahren (BPatG, Be­schluss vom 3. November 2004, 5 W (pat) 11/01, abrufbar bei juris Das Rechtsportal) Schutz bean­sprucht wird. Diese Ausdehnung der Prüfungs­kompetenz ist - allerdings nur ansatzweise - kritisiert worden.



2.1.	Kraßer a. a. O. weist zutreffend darauf hin, dass diese Übung auf eine Zeit zurückgeht, in der es aufgrund des Raumformkriteriums leicht zu erkennen war, „ob der Gegenstand, für den die Eintragung begehrt wurde, seiner Art nach im damaligen Anwendungsbereich des Gebrauchsmusterschutzes lag“ (vgl. zur geschichtlichen Entwicklung insbes. BGH GRUR 1965, 234 ff., 235/238 - Spannungsregler). Durch die nunmehr geltenden ge­setzlichen Vorschriften ist der Bereich, für den Gebrauchsmuster eingetra­gen werden können, deutlich ausgeweitet worden. Dies kann, wie Kraßer a. a. O. zu Recht anführt, zu erheblichen Abgrenzungsproblemen führen, beispielsweise bei der Beurteilung der Technizität oder der Frage, ob ein Verfahren vorliegt oder nicht, vgl. z. B. BGH GRUR 2004, 495 ff. - Sig­nalfolge; GRUR 2006, 135 Arzneimittelgebrauchsmuster. In beiden Ent­scheidungen ist allerdings die Prüfungskompetenz der Gebrauchsmuster­stelle, die die Anmeldungen jeweils zurückgewiesen hatte, nicht behandelt worden.





2.2.	Vor dem Hintergrund computerimplementierter Erfindungen weist Meier-Beck im Zusammenhang mit dem Erfindungsbegriff, der im Gebrauchs­musterrecht wie im Patentrecht gelte, auf die „missliche Konsequenz“ hin, das die Eintra­gungsvoraussetzungen (damit) von einem materiellen Krite­rium abhingen, „auf dessen Prüfung das Eintragungsverfahren kaum ein­gerichtet“ sei (GRUR 2007, 11 ff.).





2.3.	Keukenschrijver a. a. O. sieht für die Prüfung der materiellen Schutzvoraus­setzungen keine „klare gesetzliche Grundlage“.





3.	Nach Auffassung des erkennenden Senats existiert in der Tat keine gesetzli­che Grundlage, die es der Gebrauchsmusterstelle erlauben würde, im Ein­tragungsverfahren die absoluten Schutzhindernisse zu prüfen. § 8 Abs. 1 GebrMG verweist lediglich auf die §§ 4 und 4a GebrMG, die for­melle Anfor­derungen regeln. Die Vorschrift verweist aber weder auf § 1 Abs. 2 GebrMG noch auf § 2 GebrMG. Der Senat hält es für nicht zuläs­sig, aus der Erwäh­nung des Begriffs „Erfindungen“ in § 4 Abs. 1 S. 1 i. V. m. Abs. 2 Nrn. 2 bis 4 GebrMG herzuleiten, dass es sich hierbei um eine Anforderung der Anmel­dung i. S. v. § 8 Abs. 1 S. 1 GebrMG handelt, über deren Vorliegen die Gebrauchsmusterstelle zu befinden hätte, wie dies bisher im Anschluss an die zum früheren Recht ergangene Entschei­dung „Spannungsregler“ des Bundesgerichtshofs geschieht.





	Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 GebrMG ist der Gegenstand des Gebrauchsmusters kurz und genau zu bezeichnen und nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 GebrMG in den Schutzansprüchen anzugeben, was als schutzfähig unter Schutz gestellt werden soll. § 4 Abs. 3 Nr. 4 GebrMG fordert von der Anmeldung weiter­hin, eine Beschreibung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters bzw. nach § 4a Abs. 2 GebrMG Angaben, die jedenfalls dem Anschein nach als Be­schreibung anzusehen sind. Das Gesetz enthält weder hinsichtlich die­ser Voraussetzungen noch hinsichtlich des Begriffs „Erfindung“ Hinweise darauf, dass gleichzeitig auch die in § 1 Abs. 2 und in § 2 GebrMG ge­nannten Aus­schlusskriterien zu prüfen sind.





	Nach § 1 Abs. 2 GebrMG werden die dort nicht abschließend aufgezählten geistigen Leistungen als nicht schützbare Gegenstände i. S. v. § 1 Abs. 1 GebrMG definiert. Auch nach § 2 GebrMG werden die dort genannten Er­fin­dungen (Nr. 1), Pflanzensorten oder Tierarten (Nr. 2) und Verfahren (Nr. 3) nicht als Gebrauchsmuster geschützt. Weder in § 1 GebrMG noch in § 2 GebrMG findet sich die Formulierung „… werden nicht als Gebrauchsmuster eingetragen“, vielmehr stellen beide Vorschriften auf die Schützbarkeit ab. Dass Eintragung und Schutzfähigkeit im Gebrauchs­musterrecht unterschied­liche Dinge sind, ergibt sich unzweifelhaft aus § 13 GebrMG i. V. m. § 15 GebrMG. Die Auseinandersetzung mit der Frage, ob ein Gebrauchsmuster nach den §§ 1 bis 3 GebrMG schutzfähig ist oder nicht, hat gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG im Löschungsverfah­ren zu erfolgen, für das § 10 Abs. 3 S. 1 GebrMG eine kompetente perso­nelle Ausstattung vorsieht.



4.	Sollen abweichend von seinem Charakter als Registerverfahren bereits im Eintragungsverfahren nicht nur die formellen, sondern auch die sog. ab­solu­ten Schutzvoraussetzungen von der Gebrauchsmusterstelle überprüft wer­den, erfordert dies eine eindeutige gesetzliche Regelung. Dies kann der Ge­setzgeber ohne weiteres dadurch erreichen, dass er im Wege der Verwei­sung in § 8 Abs. 1 S. 1 GebrMG die Eintragung nicht nur von der Einhaltung der in den §§ 4 und 4a GebrMG enthaltenen formellen Anfor­derungen ab­hängig macht, sondern auch vom Nichtvorliegen der in den §§ 1 Abs. 2 und 2 GebrMG geregelten Schutzausschließungsgründe unter Einschluss der Prü­fung, ob die betreffende Anmeldung die in § 1 Abs. 2 GebrMG genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bean­sprucht.





	Es kann nach Auffassung des Senats nicht davon ausgegangen werden, dass es angesichts der bisherigen Rechtsprechung für den Gesetzgeber kei­nen Anlass gebe, eine entsprechende Regelung in das Gesetz aufzu­neh­men, wie dies der BGH in seiner Entscheidung „Spannungsregler“ (GRUR 1965, 234 ff.) zur damaligen Rechtslage festgestellt hat. Denn es liegt keine einheitliche Rechtsprechung über den Umfang der Prüfungs­kom­petenz der Gebrauchsmusterstelle vor. Das Bundespatentgericht hat in sei­ner in einem Löschungsverfahren ergangenen Entscheidung vom 19. Oktober 1994 (BPatGE 35, 1 ff.) ausgeführt, dass die Gebrauchsmus­ter­stelle sowohl bei der Priorität als auch bei der Abzweigung nach § 5 GebrMG lediglich die formellen Erfordernisse überprüfen dürfe. Nicht in die Prüfungs­kompetenz falle die Frage der Erfindungsidentität, da es insoweit auf den Offenbarungsgehalt ankomme, also darauf, welche technische Lehre der durchschnittliche Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fach­wissens den jeweiligen Anmeldungen entnehme (a. a. O. S. 3). Unter Be­zugnahme auf die Entscheidung BPatGE 35,1 vertritt Bühring (a. a. O. § 5 Rn. 53) die Auf­fassung, dass die Gebrauchsmusterstelle die materiellen Voraussetzungen der Abzweigung nicht mehr prüfe.



	In der Entscheidung BPatG BlPMZ 2000, 55 - Doppelmotivkarte hat der Se­nat ausgeführt, dass die Gebrauchsmusterstelle im Eintragungsverfah­ren grundsätzlich gehalten sei, zu prüfen, ob die angemeldete Lehre tech­nischer Natur sei, da der Charakter des Eintragungsverfahrens keinen Ausschluss der Technizitätsprüfung im Eintragungsverfahren verlange. Es sei, wie die Vorschriften über die persönliche und sächliche Ausstattung der das Eintra­gungsverfahren verwaltenden Gebrauchsmusterstelle des Patentamts er­kennen ließen, auf die Prüfung nicht nur der formellen, son­dern auch der materiellen Schutzvoraussetzungen gerichtet, um die Gebrauchsmusterrolle von der Aufnahme von vornherein schutzunfähiger Erfindungen freizuhalten. Allerdings wird in der Entscheidung Doppelmo­tivkarte nicht für sämtliche Fälle die Prüfungskompetenz der Gebrauch­musterstelle bejaht. Vielmehr rei­che sie nur soweit, als die Prüfung auf der Grundlage des in der Anmeldung schlüssig Dargelegten möglich sei und solange nicht im Einzelfall die beson­dere Schwierigkeit des technischen Sachverhalts, dessen Erfassung ohne besonderen technischen Sach­verstand unmöglich erscheine, zur Beschrän­kung des Umfangs der im Eintragungsverfahren durch die Gebrauchsmus­terstelle durchführbaren Prüfung nötige (BPatG a. a. O., S. 56).


	Die Entscheidung „Doppelmotivkarte“ geht nicht auf die Frage ein, inwie­fern die persönliche und sächliche Ausstattung der Gebrauchsmusterstelle zwar ausreicht bzw. ausreichen kann, um die Frage der Technizität einer Lehre kompetent zu beurteilen, andererseits aber nicht - wie früher (BPatGE 35, 1 ff.) entschieden - um die Erfindungsidentität zu beurteilen. Geeignete Ge­sichtspunkte für eine zuverlässige Abgrenzung dafür sind nicht erkennbar.


	Ob die sog. absoluten Schutzhindernisse im Rah­men des Eintragungsverfah­rens von der Gebrauchsmusterstelle geprüft werden können oder nicht, kann auch nicht vom technischen Sachverhalt im je­weiligen Einzelfall abhängen (vgl. BGH a. a. O. - Spannungsregler), denn die Eintragungsvoraussetzun­gen müssen für alle Gebrauchsmusteran­meldungen gleich sein. Dement­sprechend kann die Prüfungskompetenz nicht davon abhängen, ob die Schutzhindernisse offensichtlich erkennbar sind (so aber Kraßer a. a. O.). Abgrenzungskriterien dafür, wo die jeweili­gen Grenzen verlaufen, sind nicht erkennbar. Ebenso wie Meier-Beck a. a. O. hat der BGH bereits in der Ent­scheidung „Spannungsregler“ zu Recht darauf hingewiesen, dass die Eintra­gung eines Ge­brauchsmusters „an sich“ nicht von der Prüfung und Feststel­lung der sachlichen (materiel­len) Schutzvoraussetzungen abhänge, insbe­sondere weil eine derartige Prüfung nach der Behördenorganisation des Pa­tentamts nicht bewältigt werden könne und sich die Aufgabe der Ge­brauchsmusterstelle deshalb auf die Prüfung der formalen Voraussetzungen des damaligen § 2 GebrMG beschränke. Da sich die gesetzlichen Voraus­setzungen gegen­über der früheren Rechtslage erheblich verändert haben und beispiels­weise die Beurteilung der Technizität oder der Frage, ob ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches - wie im vorliegen­den Fall - oder ob ein Verfahren beansprucht wird, grundsätzlich einen be­sonderen technischen Sachverstand erfordert, kann es auch nicht darauf an­kom­men, ob der Anmelder das Vorliegen der materiellen Schutzvorausset­zun­gen zumindest schlüssig darlegt (BGH a. a. O. - Spannungsregler; BPatG a. a. O. - Doppelmotivkarte), da auch die Prüfung der Schlüssigkeit nicht ohne den entsprechenden Sachverstand vorgenommen werden kann.





5.	Nachdem aufgrund der gesetzlich vorgegebenen personellen Ausstattung der Gebrauchsmusterstelle die Einbindung von technischem Sachverstand nicht vorgesehen ist, muss die Prüfungskompetenz im Eintragungsverfah­ren grundsätzlich auf die rein formalen Voraussetzungen beschränkt bleiben, solange nicht der Gesetzgeber zum einen konkret regelt, welche absoluten Schutzvoraussetzungen vor der Eintragung geprüft werden dürfen und zum anderen für eine entsprechende personelle Ausstattung der Gebrauchsmus­terstelle sorgt. Nur in Ausnahmefällen kann diese Prüfungskompetenz bejaht werden, wenn sich die fehlende Gebrauchsmusterfähigkeit gemäß §§ 1 und 2 GebrMG durch die eindeutige Formulierung der Anmeldung auch ohne den erforderlichen technischen Sachverstand offensichtlich erkennen lässt. Diese Voraussetzung liegt nach Überzeugung des Senats insbesondere angesichts der sich überwiegend auf technische Ausführungen stützenden Begründung des angefochtenen Beschlusses im zu entscheidenden Fall nicht vor.





	Demzufolge ist der angefochtene Beschluss allein auf Grund dieser fehlen­den Prüfungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle aufzuheben.





6.	Der Senat sieht sich vorliegend darüber hinaus gehindert, die möglicher­weise in der Sache zutreffende Entscheidung der Gebrauchsmusterstelle materiell selbst zu überprüfen und eine eigene Sachentscheidung zu treffen.


	Gegenstand der Beschwerdeentscheidung über die Zurückweisung einer An­meldung ist die Prüfung, ob der angefochtene Beschluss rechtmäßig ist (vgl. BGH GRUR 1995 - Alumi­nium-Tri­hydroxid). Die Gebrauchsmusterstelle durfte die Anmeldung nicht wegen des Vorliegens eines absoluten Schutz­hindernisses zurückweisen, da ihr hierfür gesetzlich keine Prüfungskompe­tenz zugewiesen ist. Der Beschluss vom 18. März 2008 ist daher unabhängig davon aufzuheben, ob das Schutz­hindernis tatsächlich vorliegt oder nicht, weil die Voraussetzungen für eine Sachentscheidung beim Deutschen Pa­tent- und Marke­namt nicht vorlagen. Dieser Mangel kann daher nicht in der Beschwerde­instanz beseitigt werden.





7.	Einer eigenen Sachentscheidung steht auch die gesetzliche Regelung der 


	Besetzung des Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts in Gebrauchs­mustersachen gemäß GebrMG § 18 Abs. 3 entgegen.





	Die Überprüfung der Schutzfähigkeit eines im reinen Registerverfahren einge­tragenen Gebrauchsmusters ist sowohl im Löschungs- wie auch im Lö­schungs-Beschwerdeverfahren der Gebrauchsmusterabteilung bzw dem Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat in der Besetzung mit einem rechtskun­digen und zwei technischen Mitgliedern vorbehalten (GebrMG § 18 Abs. 3 Satz 2 2. HS). Eine Sachentscheidung des Gebrauchsmuster-Beschwerde­senats über die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters im Rahmen einer Beschwerdeentscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung in der Be­setzung mit zwei rechtskundigen und einem technischen Mitglied würde da­her dieser ausdrücklichen gesetzlichen Regelung widersprechen.





8.	Eine Zurückzahlung der Beschwerdegebühr ist nach Auffassung des Senats nicht veranlasst. Die Rückzahlung erfolgt nur ausnahmsweise, wenn es un­billig wäre, die Gebühr einzubehalten (vgl Bühring, a. a. O. § 18 Rdn. 101). Auf Grund der dargestellten bisherigen Verfahrensweise bei der Frage der Prüfungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle, kann nicht von einer ge­setzwidrigen, unangemessenen Sachbehandlung oder einem offensichtli­chen Verstoß des Patentamtes gegen Verfahrensvorschriften ausgegangen werden.
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