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beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung ist am 11. Marz 2003 beim Deutschen Patent-
und Markenamt unter Inanspruchnahme einer inneren Prioritat vom 12. Marz 2002

eingereicht worden unter der Bezeichnung:

.verfahren zum Erfassen von Computersabotage- und Spionageangriffen®.

Sie wurde durch Beschluss der Priifungsstelle fir Klasse G 06 F des Deutschen
Patent- und Markenamtes in der Anhérung vom 31. Mai 2005 mit der Begriindung
zurickgewiesen, der Anspruch 1 sei mangels einer technischen Lehre nicht

gewahrbar.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie stellt

den Antrag,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte

Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentanspruch 1, Gberreicht in der mundlichen Verhandlung,
Patentanspriche 2-4, noch anzupassender Beschreibung und

1 Blatt Zeichnung mit 1 Figur, jeweils vom Anmeldetag.



Sie regt die Rickzahlung der Beschwerdegebihr an, da sie in der Anhérung das
erste Mal mit dem Tatbestand der fehlenden technischen Lehre konfrontiert
wurde, sich dadurch nicht in ausreichendem Malf3e habe vorbereiten kénnen und
deshalb im Vorgehen der Prifungsstelle eine Verletzung des rechtlichen Gehors

sieht.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

,verfahren (10) zur Unterstitzung der beschleunigten Erstellung
eines gegen Sabotage- und Spionageangriffe geschitzten Com-
putersystems, insbesondere gegen Angriffe mit Computerviren
oder Computertrojanern, durch Frihwarnen von Administrato-
ren (17) der Computersysteme (14),

wobei Frihindikatoren sowie Informationen durch einen Informati-
onsgenerator (12, 13) generiert werden,

welcher dazu das Internet (16) und andere Informationsquellen
nach geeigneten Informationen zu Sabotage- und Spionageangrif-
fen abfragt

und die so erfassten Informationen sammelt und einem Compu-
ter (14) in vorgegebenen Intervallabstanden (12a, 13a) zur Aus-

wertung zugefihrt werden,

gekennzeichnet durch

ein computergesteuertes, paralleles und kontinuierliches Abtasten
des Internets (16) nach vorgegebenen Begriffen mit einem Abtast-
mechanismus (15) zur Erlangung von Informationen Uber soft-
waremaldige Computersabotage und

-spionage, welche dem Computersystem (14) zur Auswertung

zugefuhrt werden.”



Bezuglich der Unteranspriiche 2 - 4 wird auf die Akte verwiesen.

Die Anmelderin stellte klar, dass unter ,Informationsgenerator” die bekannte Liefe-
rung von Informationen von beliebigen Diensten (z. B. von einer Universitat) an
einen Administrator zu verstehen sei und der Informationsgenerator damit nicht
zwingend technische Komponenten umfassen misse. Wie die Informationsbe-
schaffung dabei erfolge, spiele keine Rolle. Als Informationen werde dem Admini-
strator mit dem Informationsgenerator geliefert, welche Schadsoftware konkret
aufgetreten sei und an welcher Signatur sie erkannt werden konne. Uber den
Informationsgenerator erfolge eine diskontinuierliche Bereitstellung von Informa-
tionen an den Administrator. Es dauere wegen der Informationsbereitstellung in
wochentlichen oder monatlichen Intervallen Gber diesen Weg zu lange, bis die
Informationen geliefert wirden.

Die Anmelderin fihrte aus, dass das Vorsehen eines zweiten Weges der Informa-
tionsbeschaffung parallel zum Weg Uber den Informationsgenerator wichtig sei.
Uber den zweiten Weg erfolge zusatzlich eine kontinuierliche Bereitstellung von
Informationen durch aktive und kontinuierliche Abfrage des Internets nach
bestimmten Suchbegriffen wie z. B. ,Angriff“. In Internetforen werde friihzeitig Uber
neue Computerviren diskutiert, sodass diese offentlich zugéangliche Information zur

Beschleunigung der Informationsbereitstellung genutzt werden kdnne.

Die Anmelderin machte geltend, dass die Lehre des in der Verhandlung einge-
reichten Anspruchs 1 dem Patentschutz zuganglich sei, denn es handele sich bei
dem zur Ausfiihrung des beanspruchten Verfahrens verwendeten Computersys-
tem um eine technische Vorrichtung. Auch die genannte Aufgabe, eine beschleu-
nigte Unterstltzung bei der Erstellung eines gegen Sabotage- und Spionagean-
griffe geschutzten Computersystems zu erzielen, sei technisch, denn das dafir
erforderliche Auffinden, Sammeln und zur Verfigung stellen von Information sei
ein technischer Vorgang. Hierbei erfolge eine Uber den ublichen Gebrauch eines
Computersystems hinausgehende Nutzung. Eine hé&ndische Suche im Internet



erfordere zu viel Zeit, sodass der Einsatz eines Computersystems hierflr zwin-
gend erforderlich sei.

Die dadurch mdgliche beschleunigte Bereitstellung von Information sei wegen des
Zeitfaktors eine technische Wirkung des Verfahrens.

Die Entscheidung ,Anbieten interaktiver Hilfe* des BGH sei fiur die beanspruchte
Lehre nicht einschlagig, da dort eine wirtschaftliche Aufgabenstellung im Hinter-
grund der Entscheidung stehe.

Mit Verweis auf das Zitat aus der Entscheidung ,Suche fehlerhafter Zeichenketten®
(BGH, GRUR 2002, 143, Abschnitt bb)): ,Den in der Regel dem Patentschutz
zuganglichen Lehren vergleichbar ist auch ein Verfahren, mit dem vermittels einer
Datenverarbeitungsanlage durch Prifung und Vergleich von Daten ein Zwischen-
schritt im Rahmen der Herstellung technischer Gegenstande erledigt werden
kann, wenn diese Losung durch eine auf technischen Uberlegungen beruhende
Erkenntnis und deren Umsetzung gepragt ist (BGHZ 143, 255, 264 - Logikveri-
fikation)” fuhrte die Anmelderin aus, dass es sich bei der beanspruchten Lehre um
einen Zwischenschritt bei der Herstellung eines gegen Sabotage- und Spionage-
angriffe geschitzten, sicheren Computersystems handele, bei dem der Informati-
onsfluss durch Optimierung gegentber bekannten Mallnahmen der Informations-
beschaffung beschleunigt werden solle.

Hierfur erfolge ein elektronisches Abtasten des Internets nach Informationen unter
Verwendung eines Abtastmechanismus, der einen Vergleich der elektronischen
Informationen mit vorgegebenen Suchbegriffen vornehme. Der dabei erforderliche

Vergleich von Zeichenketten sei ebenfalls ein technischer Vorgang.

Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt und auch sonst zulassig. Sie
ist jedoch nicht begrtindet, denn die Lehre gemalR geltendem Patentanspruch 1 ist
dem Patentschutz nach § 1 Abs. 3i. V. m. Abs. 4 PatG nicht zuganglich.



1. Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zum Frihwarnen von Administratoren
von Computersystemen zur Unterstltzung der beschleunigten Erstellung eines
gegen Sabotage- und Spionageangriffe geschutzten Computersystems, insbeson-
dere gegen Angriffe mit Computerviren oder Computertrojanern.

In den Anmeldeunterlagen wird einleitend angegeben, dass Computersysteme,
Computernetzwerke sowie PDAs und Mobilfunkendgerate Angriffen von allen
Arten der softwaremal3igen Computersabotage und -spionage durch in der Anmel-
dung allgemein als Computerviren bezeichneten E-Mail-Wirmern sowie Compu-
tertrojanern und Computerviren ausgesetzt sind, die oft nur schwer zu erkennen
sind. Verursacht durch Computerviren entstehen durch den Ausfall von Compu-
tern, das Loschen oder Verdndern von Daten und das Ausspionieren von Daten
durch Ausschalten der Sicherheitssysteme immense wirtschaftliche Schaden.
Gegenmal3nahmen in Form von Antivirenprogrammen kénnen nur getroffen wer-
den, wenn die Computerviren bekannt sind. Hierfir mussen die Antivirenpro-
gramme regelmafig fir neu auftretende Viren aktualisiert werden.

Bekannt sind dafiir Dienste oder auch Informationsgeneratoren, die Informationen
Uber solche Computerviren sammeln und an Administratoren von Computersys-
temen in bestimmten zeitlichen Intervallen, d. h. wochentlich oder monatlich, wei-
terleiten. Diese werten die Informationen aus und kdnnen durch Anpassung und
Installation der angepassten Antivirenprogramme ihr Computersystem auf die
Computervirenattacke vorbereiten. Haufig andern sich Computerviren sehr kurz-
fristig, sodass eine wdchentliche oder monatliche Information tber neu auftretende
Computerviren nicht ausreicht, um eine rasche Aktualisierung der Antivirenpro-
gramme zur unverziglichen Abwehr der Attacken solcher Computerviren vorneh-
men zu kdnnen.

Es ist bekannt, dass im Internet in entsprechenden Foren, lange bevor der Com-
putervirus den eigenen Computer erreicht, tber Computerviren diskutiert wird und
wie gegen diese vorgegangen werden kann. Aus zeitlichen Grinden wird es
einem Administrator selbst nicht moéglich sein, samtliche Foren des Internets

durchzuarbeiten, um an entsprechende Informationen bzgl. Computerviren zu



gelangen, sodass er bestenfalls zufallig auf solche Informationen stof3t (S. 1
Abs. 2 bis S. 3 Abs. 2 der Anmeldeunterlagen).

Entsprechend sei es Aufgabe (gemaR Ausfuhrungen der Anmelderin in der mind-
lichen Verhandlung), eine beschleunigte Unterstitzung bei der Erstellung eines
gegen Sabotage- und Spionageangriffe geschitzten Computersystems zu errei-

chen.

Zur Lo6sung dieser Aufgabenstellung schlagt der geltende Anspruch 1 vor, ein
Warnen der Administratoren von Computersystemen vorzunehmen, indem dem
jeweiligen Administrator zum einen von einem als bekannt aufgefiihrten Informati-
onsgenerator diskontinuierlich in zeitlich vorgegebenen Intervallabstanden (wo-
chentlich oder monatlich) Frihindikatoren und Informationen geliefert werden.
Hierfir werden mit dem sogenannten Informationsgenerator das Internet und
andere Informationsquellen nach geeigneten Informationen zu Sabotage- und Spi-
onageangriffen gegen Computersysteme (durch Computerviren oder Computer-
trojaner) abgefragt, Informationen gesammelt, daraus relevante Informationen
generiert und gebiundelt an das Computersystem zur Information des Administra-
tors geliefert.

Dem Administrator werden zum anderen computergesteuert Informationen Uber
softwaremafige Sabotage- und Spionageangriffe zugefuihrt, die durch kontinuierli-
ches Abtasten des Internets gewonnen werden.

Mittels eines Abtastmechanismus, d. h. eines geeigneten Abtastprogramms, das
Programmbestandteil des mit dem Internet verbunden Computersystems ist, wird
das Internet (Internetseiten von Foren, Newsgroups, Chatrooms sowie Datenban-
ken Uber Computerviren im Internet) kontinuierlich nach vorgegebenen Begriffen
abgetastet. Sobald damit Informationen Uber softwaremallige Sabotage- und Spi-
onageangriffe ermittelt werden, werden diese Daten dem Computersystem zur
Auswertung zugefiihrt und an den Administrator zu dessen Frihwarnung weiter-
geleitet, um ihn bei der Erstellung eines gegen Sabotage- und Spionageangriffe

geschutzten Computersystems zu unterstiitzen.



Als Fachmann fir einen derartigen Sachverhalt wird ein Informatiker angesehen,
der Erfahrungen in der Erstellung von Anwendungsprogrammen besitzt, z. B. zur
Beschaffung und Nutzung von Informationen fur das Sicherheitsmanagement von

Computersystemen.

2. Die Lehre gemal3 geltendem Patentanspruch 1 ist dem Patentschutz nicht
zuganglich, da sie auf die Sammlung von Informationen zu einem ausgewahlten
Themengebiet abstellt und diese Informationen unter Verwendung eines Pro-
gramms (Abtastmechanismus) gewonnen werden. Es wird kein konkretes techni-
sches Problem geldst. Eine Informationsbeschaffung erfolgt lediglich automatisch
mit Hilfe eines Computersystems. Die beanspruchte Lehre kann deshalb nicht als
eine schutzwirdige Bereicherung der Technik angesehen werden.

Nach der Rechtsprechung des BGH (BGH, GRUR 2005, 141, 142 re. Spalte - An-
bieten interaktiver Hilfe) ist ein Verfahren, das sich zur Herbeifihrung des ange-
strebten Erfolges eines Programms bedient, mit dessen Hilfe eine Datenverarbei-
tungsanlage so gesteuert wird, dass der gewtnschte Erfolg erzielt wird, nicht
schon wegen des Vorgangs der elektronischen Datenverarbeitung dem Patent-
schutz zuganglich. Da das Patentgesetz Programme fur Datenverarbeitungsanla-
gen als solche vom Patentschutz ausschliel3t (8 1 Abs. 3 Nr. 3 und Abs. 4 PatG),
muss die beanspruchte Lehre vielmehr Anweisungen enthalten, die der Losung
eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Nichts
anderes gilt, wenn in Rede steht, ob eine beanspruchte Lehre als Wiedergabe von
Informationen (8 1 Abs. 3 Nr. 4 PatG) nicht als Erfindung anzusehen ist.

Die Erteilung eines Patents, dessen Lehre der Informationsbeschaffung mittels
eines Computersystems dient, kommt somit nur dann in Betracht, wenn der
Patentanspruch tber den Vorschlag hinaus, ein Computersystem als Mittel zur
Erfassung, Speicherung, Anzeige bzw. Ausgabe von gewulnschter Information ein-
zusetzen, weitere Anweisungen enthalt, denen ein konkretes technisches Problem
zugrunde liegt, sodass eine Aussage dartber mdglich ist, ob eine Bereicherung
der Technik vorliegt.



Welches technische Problem durch eine Erfindung geldst wird, ist objektiv danach
zu bestimmen, was die Erfindung tatsachlich leistet. Die angegebene Aufgabe ist
demgegentber als solche nicht mal3geblich, sondern lediglich ein Hilfsmittel far
die Ermittlung des objektiven technischen Problems (BGH, a.a.O., S.142
re. Spalte - Anbieten interaktiver Hilfe).

Im vorliegenden Fall liegt die objektive Leistung darin, dem jeweiligen Administra-
tor zusatzlich zu den Informationen vom Informationsgenerator eine automatisierte
Informationsbeschaffung der im Internet vorhandenen Informationen tber Schad-
software zu ermdglichen.

In der Beschreibungseinleitung auf S. 3 Abs. 2 der Anmeldeunterlagen wird nam-
lich ausgefuhrt, dass im Internet in entsprechenden Foren - lange bevor der Com-
putervirus den eigenen Computer erreicht - tber Computerviren diskutiert wird und
wie gegen diese vorgegangen werden kann. Aus zeitlichen Grinden wird es
einem Administrator selbst nicht mdéglich sein, samtliche Foren des Internets
durchzuarbeiten, um an entsprechende Informationen bzgl. Computerviren zu
gelangen, sodass er bestenfalls zufallig auf solche Informationen stof3t.

Daher leistet die beanspruchte Lehre eine Automatisierung der Informationsbe-
schaffung Uber Schadsoftware aus dem Internet.

Eine solche Lehre, die die automatische Informationsbeschaffung mittels eines
Computersystems beinhaltet, ist flr sich genommen nicht gentigend zur Annahme
eines konkreten technischen Problems und damit fir die Zuganglichkeit zum
Patentschutz im Sinne der Rechtsprechung des BGH (BGH, a. a. O. S. 142 re. Sp.
- Anbieten interaktiver Hilfe).

Eine Verbesserung der technischen Mittel (Komponenten des verwendeten Com-
putersystems) ist in der Lehre nicht erkennbar.

Zur Losung dieser Problemstellung wird lediglich ein als Abtastmechanismus
bezeichnetes Programm verwendet, mit dessen Hilfe das Internet kontinuierlich
durch das Computersystem nach vorgegebene Begriffen abgetastet wird. Unter
dem Abtastmechanismus ist ausweislich der Beschreibung (S.4 Z.1-3, S.5
Z. 29 1) ein geeignetes Programm, das Bestandteil des Computersystems ist, zu

verstehen, dessen Arbeitsweise in keiner Weise ausgebildet ist. Es handelt sich
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dabei nicht um ein technisches Mittel. Nach Installation eines derartigen Pro-
gramms erfolgt die automatische Informationsbeschaffung tber Schadsoftware
aus dem Internet mittels des Computersystems. Die technische Pragung dieses
Losungsmittels und damit auch des zugrundeliegenden Problems beschrankt sich
wiederum darauf, die Informationserfassung und -Ubermittlung mit Hilfe der elek-
tronischen Datenverarbeitung vorzunehmen. Das genugt nicht, um die bean-
spruchte Lehre dem Patentschutz zuganglich zu machen (BGH, a. a. O. S. 142
re. Sp. - Anbieten Interaktiver Hilfe).

Die Losung wird im Wesentlichen nicht durch technische Uberlegungen erreicht,
die auf die Verbesserung herkdmmlicher technischer Mittel gerichtet sind. Es sind
keinerlei MaRnahmen erforderlich, die auf die Uberwindung besonderer techni-
scher Schwierigkeiten bzw. eine besondere Auseinandersetzung mit konkreten
technischen Gegebenheiten, Bestandteilen des Computersystems oder seiner
Peripheriegerate hinweisen und somit einen Patentschutz rechtfertigen kénnten.
Ein konkretes technisches Problem, das sich aus der Verwendung eines allgemein
bekannten Computersystems zur Abtastung des Internets ergabe, kann somit
nicht gesehen werden.

Ein konkretes technisches Problem liegt schlie3lich auch nicht den weiteren Mal3-
nahmen zugrunde, mit denen dem Administrator anspruchsgemal die benétigten
Informationen verschafft werden sollen. Die dem Administrator gelieferten Informa-
tionen umfassen auch die diskontinuierlich zugefiihrten Informationen vom Infor-
mationsgenerator. Nach Ausfihrungen der Anmelderin umfasst dieser beliebige
Dienste und nicht zwingend technische Komponenten, wobei es keine Rolle spielt,
wie die Informationsbeschaffung dabei erfolgt. Unter dem Informationsgenerator
ist damit kein technisches Mittel zu verstehen. Dem Einsatz des Informationsge-
nerators sowie der Art und Weise der Lieferung von Informationen vom Informati-
onsgenerator an einen Administrator liegt somit ebenfalls keine konkrete techni-

sche Problemstellung zugrunde.

Eine konkrete, sich mit technischen Umstanden auseinandersetzende Problem-

stellung ist damit weder der Beschreibung entnehmbar noch ergibt sie sich implizit
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aus dem Anspruchsgegenstand. Mit der beanspruchten Lehre erfolgt daher keine

schutzwuirdige Bereicherung der Technik.

3. Der Einwand der Anmelderin, die Entscheidung ,Anbieten interaktive Hilfe"
des BGH sei fir die angemeldete Lehre nicht einschléagig, da dort eine wirtschaftli-
che Aufgabenstellung im Hintergrund der Entscheidung stehe, greift nicht. Denn in
dieser Entscheidung werden tber die dort konkret zu befindende Lehre hinaus wie
zitiert allgemein geltende Anforderungen und Grundsétze Uber die Zuganglichkeit
von Lehren zum Patentschutz formuliert, wenn zur Ausfihrung der beanspruchten
Verfahren Computer verwendet werden.

Bei dem zur Ausfuhrung des beanspruchten Verfahrens verwendeten Computer-
system handelt es sich um eine technische Vorrichtung. Allerdings ist die Lehre
nicht allein deshalb dem Patentschutz zugénglich. Die Technizitat einer Lehre
gemall 81 Abs. 1 PatG ist fur die Beurteilung der Zuganglichkeit zum Patent-
schutz gemald 8 1 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG eine notwendige, jedoch keine hin-
reichende Voraussetzung. Allein aus der Beschaffung von Information mit Hilfe
eines Abtastprogramms ergibt sich aber noch kein konkretes technisches Pro-
blem, das mit der beanspruchten Lehre gelost wirde, wie es nach der BGH-
Rechtsprechung fir die Zuganglichkeit einer Lehre zum Patentschutz gemaR § 1
Abs. 3 PatG gefordert wird. Wegen der umfassenden Eignung und Nutzlichkeit
eines Computersystems fur die Erfassung, Speicherung und Ausgabe von Infor-
mation kann allein die Tatsache, dass ein Computersystem technischen Charakter
aufweist, keinen Grund bilden, einer solchen Lehre Patentfahigkeit zuzubilligen.
Es mussen dariiber hinaus noch weitere Merkmale hinzukommen, die die Losung
eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand
haben, mit denen eine schutzwirdige Bereicherung der Technik erfolgt.

Der Argumentation der Anmelderin, auch die genannte Aufgabe sei technisch,
denn das Auffinden, Sammeln und zur Verfiigung stellen von Information sei ein
technischer Vorgang, kann deshalb nicht gefolgt werden. Denn darin liegt keine
konkrete technische Problemstellung. Ein Computersystem als Mittel zur Erfas-
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sung, Speicherung, Anzeige bzw. Ausgabe von gewunschter Information einzuset-
zen, entspricht vielmehr dessen bestimmungsgemalem Gebrauch.

Die von der Anmelderin geltend gemachte tber den Ublichen Gebrauch eines
Computersystems hinausgehende Nutzung liegt bei der beanspruchten Lehre
nicht vor. Das hierzu vorgebrachte Argument, eine handische Suche im Internet
erfordere zu viel Zeit, sodass der Einsatz eines Computersystems fir die Umset-
zung der Lehre zwingend erforderlich seli, greift nicht, denn es lasst tber die Auto-
matisierung hinaus keinerlei Mittel erkennen, mit denen eine uber den ublichen
Gebrauch eines Computersystems hinausgehende Nutzung erfolgt. Gemaf der
beanspruchten Lehre wird ein Computersystem verwendet, dessen Bestandteile
denen bekannter Computersysteme entsprechen, denn es sind keinerlei Hinweise
uber einen besonderen Aufbau oder eine besondere Funktionsweise entnehmbar.
Auch der Behauptung der Anmelderin, die beschleunigte Bereitstellung von Infor-
mationen und die damit verbundene Verkirzung der Vorwarnzeit fur den Admini-
strator stelle wegen des Zeitfaktors eine technische Wirkung des beanspruchten
Verfahrens dar, kann nicht gefolgt werden. Denn es handelt sich nicht um eine
technische Wirkung des beanspruchten Verfahrens. Um ein gegen Sabotage- und
Spionageangriffe geschitzteres Computersystem zu erreichen, wird ein verander-
tes Verhalten des Administrators vorausgesetzt. Dass das Verfahren ein solches
Verhalten beeinflussen mag und fordern kann, verleiht diesen moéglichen Wirkun-
gen keinen technischen Charakter. Der Administrator muss die ihm anspruchsge-
malfd zugefihrten Informationen erst zur Kenntnis nehmen, auswerten und dann
Gegenmallinahmen z. B. durch Aktualisierung der Antivirenprogramme treffen.
Erst nach Aktualisierung der Antivirenprogramme - dem Softwareupdate - durch
den Administrator wird der gewiinschte Effekt, ein gegen Sabotage- und Spiona-
geangriffe geschutzteres Computersystem, erreicht.

Dies gilt auch fur die Losung der von der Anmelderin genannten Aufgabe, eine
beschleunigte Unterstltzung bei der Erstellung eines gegen Sabotage- und Spio-
nageangriffe geschiitzten Computersystems zu erreichen.

Den Ausfuhrungen der Anmelderin, dass es sich bei der beanspruchte Lehre um

einen Zwischenschritt bei der Herstellung eines gegen Sabotage- und Spionage-
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angriffe geschutzten, sicheren Computersystems und damit um eine im Sinne der
Entscheidung ,Logikverifikation* des BGH dem Patentschutz zugangliche Lehre
handele, kann nicht gefolgt werden. Denn auch in dem auf die Entscheidung
sLogikverifikation* des BGH Bezug nehmenden Zitat aus der BGH-Entscheidung
-suche fehlerhafter Zeichenketten* wird verlangt, dass die Losung durch eine auf
technischen Uberlegungen beruhende Erkenntnis und deren Umsetzung gepragt
sein muss. Dies liegt bei dem hier beanspruchten Verfahren nicht vor. Die bean-
spruchte Informationsbeschaffung fir den Administrator erfordert keinerlei techni-
sche Uberlegungen. Bei der Installation von Antivirenprogrammen bzw. deren
Update durch den Administrator in Kenntnis und Auswertung der anspruchsgemaf
beschafften Informationen kann auch nicht von der Herstellung eines Computer-
systems gesprochen werden, sodass bei der beanspruchten Lehre auch von
einem Zwischenschritt im Rahmen der Herstellung eines technischen Gerates
keine Rede sein kann.

Auch der im Rahmen des Abtastmechanismus erforderliche Vergleich von Zei-
chenketten sei kein technischer Vorgang.

Ein Mustervergleich von Zeichenketten wird zum einen nicht beansprucht. Zum
anderen wuirde der Vergleich der elektronischen Information im Internet mit vorge-
gebenen Suchbegriffen und deren Umsetzung im Rahmen des Abtastprogramms
in Analogie zu den Ausfuhrungen in der Entscheidung ,Suche fehlerhafter Zei-
chenketten“ (BGH, a.a. O., Abschnitt a)) nicht auf technischen Uberlegungen
beruhen und ware somit kein technischer Vorgang.

Die von der Anmelderin vorgebrachte Argumentation ist somit nicht geeignet, das
Vorliegen einer dem Patentschutz zuganglichen Lehre zu begrtinden.

4. Die mit dem geltenden Patentanspruch 1 beanspruchte Lehre unterliegt nach
alledem dem Patentierungsausschluss nach 81 Abs.3 i.V.m. Abs. 4 und ist

somit dem Patentschutz nicht zuganglich.

Bei dieser Sachlage war die Beschwerde gegen den Beschluss der Prifungsstelle

fur Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamtes zuriickzuweisen.
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Die von der Anmelderin angeregte Rulckzahlung der Beschwerdegebihr kommt
nicht in Betracht, weil ein Anlass fur eine Rickzahlung der Beschwerdegebuhr
nicht ersichtlich ist (8 80 Abs. 3 PatG).

Eine Rickzahlung der Beschwerdegebihr ist anzuordnen, wenn dies der Billigkeit
entspricht (vgl. z. B. Schulte, PatG, 8. Aufl., 8 80 Rdn. 110 f, 8§ 73 Rdn. 123 f). Dies
ist dann der Fall, wenn die Beschwerde bei sachgemal3er Behandlung durch das
Patentamt vermeidbar gewesen ware, wobei alle Umstande des Falls zu bertck-
sichtigen sind. Die Billigkeit der Rickzahlung kann sich danach aus der Sachbe-
handlung durch das Patentamt ergeben, zum Beispiel wenn das rechtliche Gehor
verletzt wurde (Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., 8§ 80 Rdnr. 95).

Eine solche Verletzung rechtlichen Gehors ist vorliegend nicht erkennbar.

In der Anh6rung am 31. Mai 2005 wurde von der Prufungsstelle bei unveranderter
Entgegenhaltung erstmalig geltend gemacht, dass der Patentanspruch 1 mangels
einer technischen Lehre nicht gewéahrbar sei.

Ausweislich des Anhérungsprotokolls hat die durch zwei Patentanwalte vertretene
Anmelderin dazu auch ausfihrlich Stellung genommen. Insbesondere eine anwalt-
lich vertretene Anmelderin muss aber in der Lage sein, in einer Anhérung auf
rechtliche Erwagungen zu reagieren. Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich
dabei um die Anwendung patentrechtlichen Grundlagenwissens handelt, worum
es sich beim in der Anhorung strittigen Vorliegen einer technischen Lehre gemaf
8 1 Abs. 1 PatG gehandelt hat. Zudem hatte die Anmelderin, falls sie sich in der
Anhdrung nicht in ausreichendem Male in der Lage gesehen hat, den Anmel-
dungsgegenstand einzuschatzen, eine RuckaulRerungsfrist beantragen kdnnen,
was aber nicht erfolgt ist. Denn auf Befragen der beiden Vertreter der Anmelderin
durch die Priufungsstelle mit dem Hinweis der Moglichkeit der Beschlussverkin-
dung wurden keine weiteren Antrdge gestellt und Erklarungen abgegeben
(Schulte, a. a. O. § 48 Rdn. 15, 16, 18). Damit hat die Anmelderin selbst die ihr

gegebene Gelegenheit zur AuRerung oder Antragstellung nicht ergriffen (Schulte,
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a. a. O., Einl. 245 a. E., 246). Die Prufungsstelle hat somit verfahrensrechtlich feh-
lerfrei gehandelt.

Die angeregte Riuckzahlung der Beschwerdegebihr wegen Verletzung des rechtli-
chen Gehors scheidet damit aus.

Dr. Fritsch Eder Baumgardt Wickborn
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