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beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 11. Juli 2006 beim Deutschen Pa-

tent- und Markenamt eingereicht. Sie tragt die Bezeichnung

Lvorrichtung und Verfahren zum Ordnen von Such-Ergebnissen®.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse GO6F des
Deutschen Patent- und Markenamtes in der Anhérung vom 26. September 2013
zuriickgewiesen. Zur Begrindung fihrte die Prifungsstelle aus, dass dem Verfah-
ren nach dem Patentanspruch 1 keine Anweisungen entnehmbar seien, welche
einen Beitrag zur Lésung eines konkreten technischen Problems mit technischen
Mitteln im Sinne der geltenden Rechtsprechung lieferten. Der Patentanspruch 1
sei somit nicht gewahrbar, da sein Gegenstand gemafl 81 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4

PatG dem Patentschutz nicht zuganglich sei.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet.

Die Anmelderin stellte den Antrag,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte

Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:



gemal Hauptantrag mit

Patentansprtichen 1-13 und

Beschreibung Seiten 2, 2a, jeweils vom 28.08.2015,
Seiten 1, 3-13 und

3 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1-3, jeweils vom Anmeldetag;

gemal Hilfsantrag 3 mit

Patentanspriichen 1-10 und

Beschreibung Seiten 2, 9, 10, jeweils vom 06.06.2016,
Seiten 1, 3-8, 11-13 und

Zeichnungen mit Figuren wie Hauptantrag;

gemal} Hilfsantrag 4 mit

Patentansprtichen 1-8 und

Beschreibung Seiten 2, 9, 10, jeweils vom 06.06.2016,

Seiten 1, 3-8, 11-13 und

Zeichnungen mit Figuren wie Hauptantrag.
Die Anmelderin nahm die Hilfsantrage 1 und 2 vom 28. August 2015 zurlck.
Im Prufungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sind die Druck-
schriften
D1: US 2004/0194099 A1,
D2: EP 0 672 988 A2

und

D3: US 2005/0050093 A1



genannt worden. Vom Senat wurden zusatzlich die Druckschriften

D4: US 2005/0102259 A1

und

D5: US 2005/0209992 A1

eingefuhrt.

Der geltende Patentanspruch 1 gemaRl Hauptantrag, hier mit einer moglichen

Gliederung versehen, lautet:

(a) Verfahren zum Ordnen von Such-Ergebnissen (SE) innerhalb

des Internet mit den Schritten:

(b) Ermitteln (S1, S2) wenigstens eines Such-Begriffs (SB) durch
Zerlegen einer von einem Benutzer eingegebenen Such-

Anfrage (SA) mit einem Such-Begriff-Generator (1);

(c) Bestimmen (S3) wenigstens eines Such-Orts (SO) mit einer
Ortsbestimmungs-Einheit (3) durch

(d) Vergleichen des Such-Begriffs (SB) mit Eintragen einer Viel-
zahl von Worterbiichern (W1 bis Wx), die jeweils einem Ort

zugeordnet sind, und

(e) Ausgeben des dem Worterbuch mit der maximalen Uberein-
stimmung zwischen Eintragen und Such-Begriff (SB) zuge-
ordneten Ortes als Such-Ort (SO);



(f) Erzeugen (S4) von Such-Ergebnissen (SE) innerhalb des In-
ternet, die Ursprungsort-Informationen (UO) umfassen, in Ab-
hangigkeit des Such-Begriffs (SB) mit einer Suchmaschine
(2); und

(@) Ordnen (S5) der Such-Ergebnisse (SE)

(g1) durch Vergleichen des Such-Ortes (SO) mit den Ur-
sprungsort-Informationen (UO)

(g2) zum Erzeugen eines ortsabhangigen Such-Ergeb-

nisses (OSE) mit einer Bewertungseinheit (4).

Zu den nebengeordneten Patentanspriichen 7 und 13 sowie zu den abh&ngigen
Patentansprtichen 2 bis 6 und 8 bis 12 gemal Hauptantrag wird auf die Akte ver-

wiesen.

Der mit einer denkbaren Gliederung versehene Patentanspruch 1 gemal Hilfsan-

trag 3 lautet (mit redaktioneller Anderung):

(A") Vorrichtung zum Erzeugen und Ordnen von Such-Ergeb-

nissen von Inhalten eines Netzwerkes (N) mit

(B) einem Such-Begriff-Generator (1) zum Erzeugen von zumin-
dest einem Such-Begriff (SB);

(F) einer Such-Maschine (2) zum Erzeugen von Such-Ergeb-
nissen (SE) mit Ursprungsort-Informationen (UO) in Abhan-

gigkeit von dem zumindest einen Such-Begriff (SB);



(C) einer Ortsbestimmungs-Einheit (3) zum Bestimmen von zu-
mindest einem Such-Ort (SO); und

(G) einer Bewertungseinheit (4) zum Bewerten und Ordnen der
Such-Ergebnisse in Abhangigkeit vom zumindest einen
Such-Ort (SO)

(G2) zum Erzeugen eines ortsabhangigen Such-Ergebnisses
(OSE),

ferner mit

(H) einer Datenbank (DB), in der Inhalte des Netzwerkes (N) mit

Ursprungsort-Informationen (UO) gespeichert sind, wobei

(J) die Such-Maschine (2) ausgelegt ist zum Erzeugen der
Such-Ergebnissea (SE) durch Vergleich der in der Daten-
bank (DB) gespeicherten Inhalte mit ihren Ursprungsort-
Informationen (UO) mit dem zumindest einen Such-Begriff
(SB).

Beziglich der Patentanspriiche 2 bis 10 wird auf den Akteninhalt hingewiesen.

Der Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 4, hier mit einer moglichen Gliederung

versehen, lautet (mit redaktioneller Anderung):

(A") Vorrichtung zum Erzeugen und Ordnen von Such-

Ergebnissen von Inhalten eines Netzwerkes (N) mit

(B) einem Such-Begriff-Generator (1) zum Erzeugen von zumin-
dest einem Such-Begriff (SB);



(F)

(©)

(G)

einer Such-Maschine (2) zum Erzeugen von Such-Ergeb-
nissen (SE) mit Ursprungsort-Informationen (UO) in Abhan-

gigkeit von dem zumindest einen Such-Begriff (SB);

einer Ortsbestimmungs-Einheit (3) zum Bestimmen von zu-
mindest einem Such-Ort (SO); und

einer Bewertungseinheit (4) zum Bewerten und Ordnen der
Such-Ergebnisse in Abhéngigkeit vom zumindest einen
Such-Ort (SO)

(G2) zum Erzeugen eines ortsabhangigen Such-Ergebnisses

(OSE),

ferner mit

(H)

0]

(D)

(E)

einer Datenbank (DB), in der Inhalte des Netzwerkes (N) mit
Ursprungsort-Informationen (UO) gespeichert sind, und

einer Datenbank mit einer Vielzahl von Warterblchern (W1
bis Wx), die jeweiligen Ursprungsorten zugeordnet sind, wo-
bei

die Ortsbestimmungs-Einheit (3) aufweist eine Vergleicher-
Einheit zum Vergleichen des zumindest einen Such-Begriffs
(SB) mit Eintragen in den Worterbtichern (W1 bis Wx), und

eine Ausgabe-Einheit zum Ausgeben des Ortes als den zu-
mindest einen Such-Ort (SO), bei dem eine maximale Uber-

einstimmung festgestellt wird, und



(J) die Such-Maschine (2) ausgelegt ist zum Erzeugen der
Such-Ergebnisses (SE) durch Vergleich der in der Daten-
bank (DB) gespeicherten Inhalte mit ihren Ursprungsort-
Informationen (UO) mit dem zumindest einen Such-Begriff
(SB), und

ferner mit

(G1) einer Orts-Bewertungseinheit (4), die ausgelegt ist, den zu-
mindest einen Such-Ort (SO) mit den in den Such-
Ergebnissen (SE) enthaltenen Ursprungsort-Informationen

(UO) zu vergleichen, wobei

(K) die Bewertungseinheit (4) ausgelegt ist zum Bewerten und
Ordnen der Such-Ergebnisse entsprechend einer maximalen
Ubereinstimmung zwischen den Ursprungsort-Informationen
(UO) und dem zumindest einen Such-Ort (SO).

In Hinblick auf die abhangigen Ansprliche 2 bis 8 wird wieder auf die Akte verwie-

sen.

Die Anmelderin tragt vor, dass der Gegenstand der Anmeldung dazu diene, aus
einem Computernetzwerk ermittelte Such-Ergebnisse zu ordnen.

Ein wesentlicher Vorteil der beanspruchten Lehre bestehe darin, dass das Ordnen
allein auf einer Auswertung der jeweiligen Such-Anfragen basiere, so dass weder
Einstellungen des Browsers oder der Suchmaschine noch die IP-Adresse des
Computers, von dem aus die Such-Anfrage gestartet werde, berticksichtigt werden
mussten. Wahrend die aus dem Stand der Technik bekannten Losungen dem her-
kommlichen Ansatz folgten, Inhalte eines Netzwerks dort zu durchsuchen und da-
raus resultierende Suchergebnisse dann zu ordnen, zu klassifizieren etc., werde

beim Gegenstand der Anmeldung dartber hinaus nicht das Netzwerk selbst



durchsucht, sondern lediglich eine Datenbank, in der Netzwerkinhalte mit jeweili-
gen Ursprungsort-Informationen gespeichert seien. Auf diese Weise konnten
Kombinationen von Suchergebnis und Ursprungsort-Information schneller ermittelt
werden, was weniger technische Ressourcen binde. Die jeweiligen Gegenstande
nach Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag und Hilfsantragen 3 und 4 seien
demnach dem Patentschutz grundsatzlich zuganglich. Sie seien aul3erdem nicht

nur neu, sondern wirden auch auf erfinderischer Tatigkeit beruhen.

Die Beschwerde wurde rechtzeitig eingelegt und ist auch sonst zulassig. Sie hat
jedoch keinen Erfolg, da das Verfahren des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag
und die jeweiligen Vorrichtungen des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsantragen 3
und 4 nicht auf erfinderischer Téatigkeit beruhen (8 1 Abs. 1 in Verbindung mit 8 4
Satz 1 PatG).

1. Die vorliegende Patentanmeldung bezieht sich auf eine Vorrichtung und ein
Verfahren zum ortsabhangigen Ordnen von Such-Ergebnissen sowie ein zugeho-
riges computerlesbares Medium. Der Gegenstand der Anmeldung betrifft insbe-
sondere ein ortsabhéangiges Ordnen von Such-Ergebnissen innerhalb des Inter-
nets bzw. World Wide Webs, wobei ein Ursprungs-Ort bertcksichtigt wird (Offen-
legungsschrift, [0001], [0002]).

Ausweislich der Anmeldung habe das World Wide Web die Zugangsmoglichkeiten
zu einer unvorstellbaren Menge von Informationen revolutioniert. Die Informatio-
nen lagen in elektronischer Form als Text-, Audio-, Bild- oder Videodaten vor
([0003]). Der Informationsaustausch innerhalb des Internets beruhe auf dem Cli-
ent-Server-Modell. Clients fuhrten hierbei Anfragen an zentrale Server im Web
durch, welche als Datenspeicher oder als Ablage dienten. Die bekannten Web-

Server analysierten hierbei die Such-Anfragen und beantworteten diese mit einem
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entsprechenden Such-Ergebnis in mehr oder weniger geordneter Form ([0004]).
Mit der stark anwachsenden Menge von Dateninhalten im Internet ergében sich
jedoch immer mehr Such-Treffer, was wiederum das Auffinden eines gewilnschten
Inhalts stark erschwere ([0005]). Aus diesem Grund filterten herkdmmliche Such-
Maschinen eine Trefferliste z. B. auf der Grundlage von Einstellungen im Browser
wie etwa einer Sprache. Derartige sprachabhéngige Such-Maschinen lieferten
jedoch in einigen Fallen nur unzureichende Such-Ergebnisse bzw. Trefferlisten
([00086)).

Der Anmeldung soll die Aufgabe zugrundeliegen, ein Verfahren bzw. eine Vorrich-
tung anzugeben, mit deren Hilfe Suchergebnisse in Inhalten eines Netzwerks op-
timierter erreicht werden kénnen (Eingabe vom 6. Juni 2016, Seite 2, zweiter Ab-

satz).

Als Fachmann, der mit der Aufgabe betraut wird, ein Verfahren bzw. eine Vorrich-
tung zum Ordnen von Such-Ergebnissen aus dem Internet zu verbessern, ist ein
Diplom-Informatiker mit mehrjéhriger Berufserfahrung im Information Retrieval an-
zusehen, der insbesondere Uber fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Compu-

terlinguistik verfugt.

2. Der Hauptantrag ist nicht gewéhrbar, weil es dem Verfahren seines Pa-
tentanspruchs 1 an der fur die Patentfahigkeit erforderlichen erfinderischen Téatig-

keit mangelt.
2.1  Zur Lehre des Patentanspruchs 1
Zur Losung der oben genannten Aufgabe schlagt der Patentanspruch 1 gemaf

Hauptantrag ein Verfahren zum Ordnen von Such-Ergebnissen innerhalb des In-

ternets vor (Merkmal (a)).
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Gemald Merkmal (b) wird eine von einem Benutzer eingegebene Such-Anfrage
(beispielsweise in Form mehrerer Worte oder Volltext) zerlegt, um wenigstens ei-
nen Such-Begriff zu ermitteln. Dies erfolgt mittels eines Such-Begriff-Generators,

z. B. eines Parsers (Offenlegungsschrift, [0041]).

Laut Merkmal (c) soll mit Hilfe einer Ortsbestimmungs-Einheit wenigstens ein
Such-Ort bestimmt werden. Aus fachmannischer Sicht dient die Ermittlung eines

solchen Such-Orts dazu, die Such-Anfrage auf ein Suchgebiet einzugrenzen.

Zu diesem Zweck wird in einem ersten Schritt der Such-Begriff mit Eintrégen einer
Vielzahl von Worterblchern verglichen, die jeweiligen Ursprungs-Orten zugeord-
net sind. Bei den Orten kann es sich sowohl um geographische Orte (z. B. Lander,
Regionen, Sub-Regionen) als auch um Themenbereiche handeln (Offenlegungs-
schrift, [0027], [0028] — Merkmal (d)). Der Fachmann wird die Ortsbestimmungs-
Einheit als Softwarekomponente auslegen, die die eigentliche webbasierte Such-

maschine erganzt.

Merkmal (e) besagt, dass in einem weiteren Schritt derjenige Ort als Such-Ort
ausgegeben bzw. ausgewahlt wird, der demjenigen Woérterbuch zugeordnet ist, far
das eine maximale Ubereinstimmung zwischen dem Such-Begriff und einem oder
mehreren seiner Eintrage festgestellt wird (Offenlegungsschrift, [0032]). Aus
fachmannischer Sicht wird also dasjenige Worterbuch ausgesucht, in dem die
meisten Eintrage fur den Such-Begriff gefunden werden. Auf diese Weise erhalt
man z. B. als Such-Ort ein Land, eine Region eines Landes oder eine Sub-Region,
in dem bzw. in der jeweils eine gemeinsame Sprache oder ein gemeinsamer Dia-
lekt vorliegt. In gleicher Weise kann der Such-Ort aber auch ein Themengebiet
darstellen, in dem jeweils eine gemeinsame Thematik vorliegt (Offenlegungs-
schrift, [0033]). Als Ergebnis liegt dann ein ortlicher (geografischer) oder themati-

scher Bereich aus dem Internet vor, fir den die Suche durchgefihrt wird.
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Laut Merkmal (f) werden fur den Such-Begriff mit Hilfe einer Suchmaschine Such-
Ergebnisse aus dem Internet ermittelt, d. h. es wird eine Menge von Treffern (z. B.
Webseiten) generiert. Die Such-Ergebnisse umfassen aber nicht nur die eigentli-
chen Treffer, sondern auch Informationen zum Ursprungsort (,Ursprungsort-
Informationen®). Letztere kdnnen z. B. aus dem Kontaktbereich der jeweiligen
Webseite gewonnen werden und kennzeichnen den geografischen Ort oder The-
menbereich (Offenlegungsschrift, [0027]). Die in diesem Schritt ermittelten Such-
Ergebnisse sind zunachst ungeordnet (Offenlegungsschrift, [0035]).

Die Merkmalsgruppe (g) sieht vor, die bestimmten Such-Ergebnisse derart zu ord-
nen, dass sich ein ortsabhangiges Such-Ergebnis ergibt. Hierzu wird der Such-Ort
mit den ,Ursprungsort-Informationen® verglichen. Das Ordnen der Such-Ergeb-
nisse erfolgt mittels einer Bewertungseinheit (Merkmale (g1), (g2)), die der Fach-
mann als eine Komponente der Suchmaschine verstehen wird, die gemal einem

Algorithmus ein Ranking der Resultate vornimmt.

2.2 Zur Beurteilung der beanspruchten Lehre ist die Druckschrift D4 von be-

sonderer Bedeutung.

Die Druckschrift D4 befasst sich mit einem System und einem Verfahren zur Ver-
arbeitung von Suchanfragen unter Anwendung einer Trendanalyse. Die hier be-
schriebene Suchmaschine wendet diverse Sammeltechniken an, um einen oder
mehrere Indexe zu befullen, z. B. mit Webseiten, Links zu Webseiten oder Daten,
die den Inhalt indexierter Webseiten reprasentieren. Solche Techniken umfassen
z. B. Webcrawler, Spider oder Klassifizierungsalgorithmen ([0024]). Die Suchma-
schine unterstutzt die Analyse von Suchanfragen sowie ein Clustering. Sie analy-
siert den Kontext von Suchanfragen und —ergebnissen und gruppiert die Sucher-
gebnisse entsprechend ihrem Kontext ([0027]; [0028]).
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Damit offenbart die Druckschrift D4 ein Verfahren zur Verarbeitung von Such-
Anfragen im Internet, bei dem die Such-Ergebnisse gruppiert, d. h. geordnet wer-
den kénnen ([0007]; [0029]; [0030] — Merkmal (a)).

Im bekannten Verfahren wird die von einem Benutzer an einem Client 120 einge-
gebene Such-Anfrage an eine Suchmaschine 160 Ubertragen, die die Anfrage an
einen Konzeptserver 180 durchreicht, wo die Anfrage in Einheiten zerlegt wird, die
ein oder mehrere Such-Begriffe in Gestalt von Woértern oder Token umfassen. Da-
bei wird ein Hash Parser verwendet, der als Such-Begriff-Generator i. S. d. An-
meldung fungiert ([0007]; [0054] — Merkmal (b)).

Konzeptserver 180 greift auf eine Waorterbuchdatenbank 306 zu, in der fir jedes
aus der Such-Anfrage ermittelte Wort bzw. Token nach passenden Eintradgen ge-
sucht wird. Die vom Konzeptserver 180 an die Suchmaschine zuriickgegebenen
Informationen beinhalten die identifizierten Worter und Token, die als Such-
Begriffe dienen, sowie zugehdrige statistische Daten, Cluster und Informationen
aus Trendanalysen ([0054]). Die ermittelten Cluster geben Kategorien an, die ein-
zelnen Themen, wie z. B. ,Essen und Trinken“ (,food and drink®), ,Computer®
(,computer®) oder ,Ort* (,location®) zugeordnet sind ([0056]). Die durch den Kon-
zeptserver 180 und der bereitgestellten Worterbuchdatenbank 306 getroffene
Auswahl der Cluster ist verknupft mit einer Bestimmung von kategorisierten The-
men und somit von Such-Orten. In diesem Sinne handelt es sich bei Konzeptser-
ver 180 in Verbindung mit der Datenbank 306 um eine Ortsbestimmungs-Einheit
(Merkmal (c)).

Der Vergleich zwischen den Such-Begriffen und den Eintragen der Wdorterbuchda-
tenbank, die auch die Clusterinformationen beinhalten, liefert diejenigen Cluster,
die die jeweiligen Such-Begriffe am besten abdecken, und die den jeweiligen Clus-
tern zugewiesenen Themen als Such-Orte ([0054]-[0056]). Dem zustandigen
Fachmann ist in diesem Zusammenhang gelaufig, dass es sich bei den in der

Druckschrift D4 genannten Clustern um Wortsammlungen handelt, die auf Assozi-
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ationsketten aufbauen. Er wird diese als eine Vielzahl von Wérterblchern ausle-
gen, die jeweils einer Thematik zugeordnet sind ([0038]; [0049]; [0056] u. a.) und
die in der Worterbuchdatenbank 306 organisiert sind. Damit sind auch die Merk-

male (d) und (e) in der Druckschrift D4 verwirklicht.

Die Suchmaschine 160 generiert auf Basis der vom Konzeptserver 180 erhaltenen
Worterbuchinformationen, insbesondere der in der Such-Anfrage identifizierten
Such-Begriffe eine Menge von Such-Ergebnissen aus dem Internet ([0055]). Die
Such-Ergebnisse, die in Form von Hyperlinks vorliegen und den Sprung auf Web-
seiten ermdglichen ([0030]), korrespondieren nicht nur mit den jeweiligen Such-
Begriffen, z. B. ,Java“ oder ,Hawaii“ ([0028]; [0029]) sondern sind in einem Index
ebenso mit Informationen zum Kontext des jeweiligen Suchtreffers verknupft
([0030], siehe ,context identifiers®), die dessen Ursprung bzw. Themenbezug né-
her konkretisieren: z. B. ,Java“ und ,Programmiersprache®, ,Java“ und ,Indonesi-
sche Insel” oder ,Java“ und ,Kaffee* ([0028]; vgl. auch [0037], [0049]). Der Fach-
mann wird die Kontextinformationen der Druckschrift D4 als Ursprungsort-
Informationen auslegen, denen eine (semantische) Bedeutung fur die jeweiligen
Suchtreffer zukommt und die innerhalb ihres Kontextes Themen adressieren.

Demnach geht auch Merkmal (f) aus der Druckschrift D4 hervor.

Die Suchmaschine der Druckschrift D4 bewertet und ordnet die Such-Ergebnisse
in Hinblick auf ihre Relevanz fir die ausgewéhlten Cluster bzw. Such-Orte. Als
Resultat ergibt sich eine nach den Such-Orten geordnete Liste von kontextabhén-
gigen Such-Ergebnissen ([0056] - Merkmale (g), (92)). AuRerdem kénnen Such-
Ergebnisse auf Grundlage der Kontext-ldentifizierer, also der Ursprungsort-Infor-
mationen, gruppiert werden ([0030]). Ein Vergleich eines Such-Orts mit Urprungs-
ort-Informationen iSd Anmeldung kann der Druckschrift D4 allerdings direkt nicht

entnommen werden (Merkmal (g1)).

2.3 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist durch die Druckschrift D4 zu-

mindest nahegelegt, da das Unterschiedsmerkmal (g1) zu einer technischen Prob-
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lemlésung nicht beitragt und daher bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
nicht zu bericksichtigen ist (BGH GRUR 2011, 125 - Wiedergabe topografischer
Informationen; BGH GRUR 2013, 275 - Routenplanung).

Das Unterschiedsmerkmal zeigt, dass sich die beanspruchte Lehre von dem aus
der Druckschrift D4 bekannten Stand der Technik lediglich in einem Merkmal ei-
nes logischen Vergleichs unterscheidet, bei dem es sich um einen gedanklichen
Prozess handelt, der zwar in Abhangigkeit von Such-Orten und Ursprungsort-
Informationen automatisch erfolgen kann, bei der sich der technische Aspekt aber
darauf beschrankt, dass der Vergleich mit Hilfe der elektronischen Datenver-
arbeitung erfolgt. Das Unterschiedsmerkmal beruht allenfalls auf Uberlegungen
aus Logik und Semantik und setzt damit keine auf technischen Uberlegungen be-
ruhenden Erkenntnisse voraus. Zudem dient der Vergleich gemald Merkmal (g1)
lediglich dem Ordnen von Daten, liefert jedoch keinen Beitrag zur Lésung eines
technischen Problems. Das Merkmal (g1l) ist daher bei der Prifung auf erfinderi-

sche Tatigkeit nicht zu beriicksichtigen.

2.4  Damit kann dahingestellt bleiben, ob der beanspruchte Gegenstand gemaf
8 1 Abs. 3i. V. m. Abs. 4 PatG generell vom Patentschutz ausgeschlossen ist, da
hinsichtlich der gesetzlichen Patentierungsvoraussetzungen und Patentierungs-
ausschlisse keine bestimmte Prifungsreihenfolge eingehalten werden muss
(BGH GRUR 2004, 667 - Elektronischer Zahlungsverkehr). Infolgedessen ist es
ohne Bedeutung, ob die jeweiligen Merkmale (a) bis (g) und (g2) einen Teilaspekt
beinhalten, der ein technisches Problem bewaltigt, weil sie bereits aus dem Stand

der Technik bekannt sind.

2.5 Da uber einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann, sind auch
die Patentanspriche 2 bis 13 gemald Hauptantrag nicht gewahrbar (BGH GRUR
1997, 120 — Elektrisches Speicherheizgerat).
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3. Die Hilfsantrdge 3 und 4 kénnen nicht gunstiger als der Hauptantrag beur-

teilt werden.

3.1 Die jeweiligen Gegenstande des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 3

und 4 beruhen nicht auf erfinderischer Tatigkeit, weil diejenigen Merkmale, die

uber die Druckschrift D4 hinausgehen, bei der Prifung auf erfinderische Tatigkeit

nicht zu bertcksichtigen sind.

3.1.1 Der auf eine Vorrichtung gerichtete Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag 4

umfasst samtliche Merkmale (A") bis (J) des Patentanspruchs 1 gemaf} Hilfsan-

trag 3. Hierbei unterscheidet er sich inhaltlich vom Patentanspruch 1 gemaR

Hauptantrag lediglich durch die Merkmale

(A") ,Vorrichtung zum Erzeugen und Ordnen von Such-Ergebnissen von

(H)

0]

()

und

(K)

Inhalten eines Netzwerkes (N) mit*;

,einer Datenbank (DB), in der Inhalte des Netzwerkes (N) mit Ur-

sprungsort-Informationen (UO) gespeichert sind, und®;

.einer Datenbank mit einer Vielzahl von Wérterbiichern (W1 bis Wx),

die jeweiligen Ursprungsorten zugeordnet sind, wobei“;

,die  Such-Maschine (2) ausgelegt ist zum Erzeugen der Such-
Ergebnissea (SE) durch Vergleich der in der Datenbank (DB) ge-
speicherten Inhalte mit ihren Ursprungsort-Informationen (UO) mit
dem zumindest einen Such-Begriff (SB), und*

,die Bewertungseinheit (4) ausgelegt ist zum Bewerten und Ordnen
der Such-Ergebnisse entsprechend einer maximalen Ubereinstim-
mung zwischen den Ursprungsort-Informationen (UO) und dem zu-
mindest einen Such-Ort (SO)".
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Laut Merkmal (A") soll die beanspruchte Vorrichtung dazu dienen, innerhalb eines
Netzwerks Such-Ergebnisse von Inhalten zu ermitteln und dann zu ordnen. Ge-
mafd den Merkmalen (H) und (l) umfasst die Vorrichtung sowohl eine erste Daten-
bank, in der Inhalte zusammen mit Ursprungsort-Informationen abgelegt sind, als
auch eine zweite Datenbank, die eine Vielzahl von Ursprungsorten zugeordneten
Worterblchern beinhaltet. Merkmal (J) sieht vor, dass die Such-Maschine derart

ausgelegt sein soll, dass die Such-Ergebnisse durch einen Vergleich des zumin-

dest einen Such-Begriffs mit den in der ersten Datenbank gespeicherten Inhalten
inklusive deren Ursprungsort-Informationen gewonnen werden. Weiterhin soll die
Bewertungseinrichtung die Such-Ergebnisse bewerten und ordnen und zwar ,ent-
sprechend einer maximalen Ubereinstimmung zwischen den Ursprungsort-
Informationen und dem zumindest einen Such-Ort* (Merkmal (K)). Der Fachmann
wird unter dem Merkmal im Wesentlichen die Erzeugung einer ortsabhangigen
Trefferliste verstehen, in der die Such-Ergebnisse nach ihrer jeweiligen Bedeutung
fur den Such-Ort sortiert sind und zwar auf Grundlage eines (inhaltlichen) Ver-

gleichs zwischen Ursprungsort-Information und Such-Ort.

3.1.2 Aus der Druckschrift D4 ist eine Vorrichtung bekannt, die dazu dient, Such-
Ergebnisse aus in einem Netzwerk (ndmlich dem Internet) gespeicherten Inhalten
zu gewinnen und zu ordnen (Fig. 2; [0027]; [0030] - Merkmal (A")). Hierzu ist ein
Datenbanksystem vorgesehen, das in einer Datenbank sowohl Inhalte als auch
Referenzen auf Inhalte vorhalt und in einem zugehdrigen Suchindex Ursprungsort-
Informationen in Gestalt von Kontextinformation (,context identifiers“) speichert
([0030]; [0073] - Mermal (H)). Weiterhin umfasst die bekannte Vorrichtung eine
Worterbuchdatenbank 306, die eine Mehrzahl von Wortsammlungen (,clusters®)
beinhaltet, die jeweils einem Ursprungsort bzw. einem Themenbereich zugeordnet
sind (Fig. 3; [0056] u. a. - Merkmal (I)). Die Suchmaschine der aus der Druckschrift
D4 bekannten Vorrichtung ist so ausgelegt, dass sie auf das indizierte Datenbank-
system zugreift und Such-Ergebnisse mittels eines Vergleichs von Such-Begriffen

und gespeicherten Inhalten generiert ([0073] — Merkmal (J)).
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Zwar werden auch in der Druckschrift D4 Such-Ergebnisse in Hinblick auf ihre Re-
levanz zum Such-Ort bzw. Cluster bewertet und geordnet ([0056] - teilweise
Merkmal (K)). Jedoch geht aus der Druckschrift D4 nicht unmittelbar und eindeutig
hervor, dass dies mit einem Vergleich zwischen Kontext- bzw. Ursprungsort-
Informationen und Clustern bzw. Such-Orten einhergeht, durch den eine ,maxima-
le Ubereinstimmung“ Uberhaupt erst ermittelt werden kann (restlicher Teil von
Merkmal (K)).

Die jeweiligen Merkmale (B), (F), (C), (G), (G2), (D) und (E) entsprechen inhaltlich
den Merkmalen (b), (), (c), (9), (g2), (d) und (e) und sind aus dem aufgezeigten
Stand der Technik bekannt (siehe Abschnitt 2.2).

Als reine Ordnungsvorschrift zur Gruppierung der Such-Ergebnisse beinhaltet das
Teilmerkmal einer ,maximalen Ubereinstimmung“ auf Grundlage eines Vergleichs
von Ursprungsort-Information und Such-Ort (restlicher Teil von Merkmal (K)) kei-
nerlei Teilaspekt, der ein technisches Problem bewaltigt. Ebenso wie Merkmal
(g1) ist es bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht zu bertcksichti-

gen.

Der Einwand der Anmelderin, die Druckschrift D4 offenbare keinerlei Datenbank,
in der Netzwerkinhalte zusammen mit Ursprungsort-Informationen gespeichert
seien, vermochte nicht zu Uberzeugen, weil sich genau eine solche Datenbank
aus dem Absatz [0073] in Verbindung mit Absatz [0030] der Druckschrift D4 ergibt
(vgl. Abschnitt 3.1.2).

Demnach beruhen auch die jeweiligen Gegenstéande nach Patentanspruch 1 ge-
mal Hilfsantrag 3 und 4 nicht auf erfinderischer Téatigkeit (vgl. auch Ausfiihrungen

zum Hauptantrag unter Abschnitt 2).
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3.2 Mitdem jeweiligen Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 3 und 4 fallen auch
die Patentanspriiche 2 bis 10 gemald Hilfsantrag 3 sowie 2 bis 8 gemal Hilfsan-
trag 4.

1.
Nachdem keiner der gestellten Antrage Erfolg hatte, war die Beschwerde der An-

melderin gegen den Zurlckweisungsbeschluss der Prifungsstelle fir Klasse
GOG6F des Deutschen Patent- und Markenamtes zurtickzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. Dbei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung des Richteramtes
kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abge-
lehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehér versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er
nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschrif-
ten tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich

einzulegen.

Baumgardt Eder Dr. Thum-Rung Dr. Forkel

Me



