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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

wegen der Gebrauchsmusteranmeldung 201 21 561.6

hier: Eintragungsantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 28. Juli 2004 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie den Richter

Dipl.-Ing. Prasch und die Richterin Werner

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurickgewiesen.

Griunde

Die vorliegende Gebrauchsmusteranmeldung ist am 30. September 2002 unter In-
anspruchnahme des Anmeldetags der deutschen Patentanmeldung 101 28 567.1
vom 13. Juni 2001 eingereicht worden. Sie tragt die Bezeichnung "Vorrichtung
zum Durchfihren von themenspezifischen validierten Befragungen tUber ein Netz-

werk". Mit der Anmeldung wurden 15 Schutzanspruche eingereicht.

Die Anspruche lauten:

1. System zum Durchfuhren von themenspezifischen validier-
ten Befragungen Uber ein Datennetzwerk (1), das einen
Server (2) und einen Client (3) aufweist, die mit dem Netz-
werk verbunden sind, wobei themenspezifische Fragen aus
einer Umfragedatenbank (6) vom Server an den Client ei-
nes Befragungsteilnehmers uUbermittelt werden, wobei das
System aufweist:

Mittel zum Erstellen von teilnehmerspezifischen Fragen ba-
sierend auf Informationen, die in einer Teilnehmerdaten-
bank (5) abgespeichert sind;

Mittel zum Ubermitteln mindestens einer teilnehmerspezifi-
schen und einer themenspezifischen Frage vom Server an

den Client zur Beantwortung durch den Teilnehmer;



Mittel zum Ubermitteln von Antworten des Teilnehmers vom
Client an den Server;

und

Mittel zum Auswerten der Ubermittelten teilnehmerspezifi-
schen Fragen durch den Server zur Ermittlung einer Validi-

tat der Antworten.

System nach Anspruch 1, das ferner umfasst:

Mittel zum Ermitteln eines Wahrheitsgehalts, wobei dem
Teilnehmer eine teilnehmerspezifische Frage gestellt wird,
die der Teilnehmer in einer frGheren Befragung schon ein-
mal beantwortet hat, und die entsprechende Antwort mit der
Antwort auf die friiher gestellte und beantwortete Frage ver-

glichen wird.

System nach Anspruch 1 oder 2, das des weiteren umfasst:
Mittel zum Ermitteln eines Musterwerts, der eine Antwort-
stereotypie des Teilnehmers wiedergibt, wobei Uberprift
wird, ob die Antworten des Teilnehmers ein bestimmtes
Muster aufweisen und die themenspezifischen Fragen ska-

lierte Multiple Choice-Fragen sind.

System nach einem der Anspruche 1 bis 3, das ferner um-
fasst:

Mittel zum Ermitteln einer Umfragequalifikation des Teilneh-
mers, wobei dem Teilnehmer kategorisierte Fragen des All-
gemeinwissens gestellt werden und die entsprechenden

Antworten in Wissenstufen eingeteilt werden.



10.

System nach einem der Anspriche 1 bis 4, wobei das Sys-
tem ferner aufweist:
Mittel zum Festlegen einer Reihenfolge in der die themen-

und die teilnehmerspezifischen Fragen Ubermittelbar sind.

System nach einem der Anspruche 1 bis 5, das ferner um-
fasst:

Mittel zum Erzeugen der Teilnehmerdatenbank (5).

System nach einem der Anspruche 1 bis 6, das ferner um-
fasst:
Mittel zum Abspeichern der teilnehmerspezifischen Antwor-

ten.

System nach einem der Anspruche 1 bis 7, das ferner um-
fasst:

Mittel zum Abspeichern der themenspezifischen Antworten.

System nach einem der Anspruche 1 bis 8, das ferner um-
fasst:

Mittel zum Abspeichern der Auswerteergebnisse.

System nach einem der Anspruche 1 bis 9, das ferner um-
fasst:

Mittel zum Einloggen des Teilnehmers am Server (2), wobei
Zugangsdaten (24) vom Client an den Server Ubermittelt
werden, die eine Benutzerkennung und mindestens ein
Passwort umfassen, womit dem Teilnehmer eine Einsicht
von personenbezogenen Angaben (20) ermoglicht wird und
wodurch des weiteren dem Teilnehmer ein Zugang zur Teil-

nahme an der Befragung ermdglicht wird.



11. System nach einem der Anspriiche 1 bis 10, das ferner um-
fasst:

Mittel zum Abspeichern der festgelegten Reihenfolge.

12. System nach Anspruch 3, das ferner umfasst:

Mittel zum Abspeichern des Musterwerts.

13. System nach einem der Anspriche 1 bis 12, wobei der Ser-

ver ein Personal Computer ist.

14. System nach einem der Anspriche 1 bis13, wobei der
Client ein Personal Computer, ein Organizer oder ein Mobil-

telefon ist.

15. System nach einem der Anspriche 1 bis 14, wobei das

Netzwerk das Internet, ein Intranet oder ein Extranet ist.

Die Anmeldung wurde mit Beschluss vom 13. Februar 2003 von der Gebrauchs-
musterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts mit der Begriindung zuruck-
gewiesen, dass sie auf einen Gegenstand gerichtet sei, der dem Gebrauchsmus-
terschutz nicht zuganglich sei, namlich auf eine Verwendungserfindung oder ein

Arbeitsverfahren.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin vom
19. Marz 2003. Sie fuhrt an, dass die Anmeldung ein System zum Durchfihren
von themenspezifischen validierten Befragungen Uber ein Datennetzwerk betrifft,
also auf eine Vorrichtung gerichtet sei. Die in den Ansprichen genannten funktio-
nellen Merkmale seien zur Charakterisierung von Vorrichtungen langst ublich ge-
worden und daher auch dem Gebrauchsmusterschutz zuganglich. Sie verweist
hierzu auf die Entscheidung 5W (pat) 434/00 "Klasse fur eine objektorientierte Pro-

grammiersprache". Daneben beanstandet sie, dass die von der Gebrauchsmuster-



stelle vorgenommene Analyse der den Schutzgegenstand zugrundeliegenden An-
weisungen uber die in § 8 Abs 1 GebrMG festgelegte Prufungskompetenz hinaus-
gehe und somit ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliege, der die Rickzahlung

der Beschwerdegebuhr rechtfertige.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, die Eintragung des
Gebrauchsmusters 201 21 561 zu verfiigen und die Beschwer-

degebuhr zurickzuzahlen.

Die zulassige Beschwerde ist nicht begrindet. Dem Antrag auf Eintragung eines
Gebrauchsmusters nach § 8 Abs 1 GebrMG war nicht zu folgen, da der mit der
Anmeldung beanspruchte Gegenstand keine Erfindung im Sinne des § 1
Abs 1 GebrMG ist.

1. In der Beschreibungseinleitung ist ausgefuhrt, dass seit der Verbreitung des In-
ternets in privaten Haushalten dieses Netzwerk vermehrt als Befragungsmedium
fur schriftliche Befragungen eingesetzt wird. Als nachteilig fur die Ergebnisinterpre-
tation solcher Internet-Befragungen wird hierzu herausgestellt, dass solche Befra-
gungen keinerlei Rickschlusse auf die Gesamtbevolkerung (Reprasentativitat)
oder auf die Zielgruppe des relevanten Teilmarktes zulassen, keinerlei Kontrolle
darUber angestellt werden kann, wer die elektronischen Fragebdgen beantwortet
und es keine Kontrolle Uber die Glaubwurdigkeit (Validitat) der getroffenen Anga-
ben gibt (vgl S 3, 221 S 4, Z 7). Als vom Anmeldungsgegenstand zu I6sende Auf-
gaben wird im wesentlichen die Vermeidung dieser Nachteile genannt (vgl S 4,
Z222-S5,7Z6).



Der Schutzanspruch 1 geht von einem System zum Durchfiihren von themenspe-
zifischen validierten Befragungen aus. Dieses System umfasst einen Client, der
uber ein Datennetzwerk mit einem Server verbunden ist (vgl Fig 1). Als Client
kann beispielsweise ein Personal Computer oder ein Mobiltelefon dienen, wie auf
Seite 1, Zeilen 13 - 19 der Beschreibung erlautert. Zur Durchfihrung einer Befra-
gung werden aus einer Umfragedatenbank des Servers themenspezifische Fragen
(zB Thema Auto, vgl S 20 Z 25 - 29) an den Client und damit an den Befragungs-
teilnehmer Ubermittelt. Um aufgabengemald Aufschluss Uber die Validitat oder Re-
prasentativitat der Antworten eines Befragungsteilnehmers auf themenspezifische
Fragen erhalten zu kdonnen, werden gemaly dem Anspruch 1 zusatzlich teilneh-
merspezifische, dh auf die Ergrindung von personenbezogenen Eigenschaften
zugeschnittene Fragen (zB nach Beruf oder Lieblingsfarbe, vgl S 10, Z 22 - 32
bzw S 20, Z 25 - 29) aus einer Teilnehmerdatenbank (vgl Fig 2) an den Befra-
gungsteilnehmer Ubermittelt und ausgewertet. Im einzelnen sind im Anspruch 1
Mittel zum Erstellen von teilnehmerspezifischen Fragen genannt, die "basierend
auf Informationen, die in einer Teilnehmerdatenbank abgespeichert sind", arbei-
ten. Diese teilnehmerspezifischen Fragen werden durch "Mittel zum Ubermitteln"
zusammen mit themenspezifischen Fragen an den Client bzw Teilnehmer Ubertra-
gen. Die Antworten des Teilnehmers werden durch die "Mittel zum Ubermitteln von
Antworten" an den Server Ubermittelt. Im Server werden sie sodann durch "Mittel

zum Auswerten" auf ihre Validitat hin ausgewertet.

Der Fachmann wird dem Anspruch 1 entnehmen, dass bei der Befragung von Teil-
nehmern an einer mit Mitteln der Datenverarbeitung durchgefihrten Befragung zu
bestimmten Themen Aufschluss Uber die Validitat und Reprasentativitat von Ant-
worten auf Fragen dadurch gewonnen werden kann, dass dem Teilnehmer zusatz-
lich teilnehmerspezifische Fragen gestellt werden und die Antworten hierzu Ruck-
schllusse auf die Validitat der Antworten auf die themenspezifischen Fragen zulas-

sen.



Wie beispielhaft auf Seite 20, Zeilen 17 - Seite 21, Zeile 9 der Anmeldung erlau-
tert, kann der Wahrheitsgehalt von Antworten eines Befragungsteilnehmers in ei-
ner aktuell durchgefuhrten Befragung zu dem Thema "Bankgeschafte online" da-
durch Uberprift werden, dass die dort gegebene Antwort auf die Frage nach der
Lieblingsfarbe mit der Antwort in einer friiheren Befragung zum Thema "Auto" ver-
glichen wird. Gibt der Teilnehmer hierauf die gleiche Antwort, so bewertet das
System den Wahrheitsgehalt der Antworten auf themenspezifische Fragen als
hoch.

2. Die mit dem Anspruch 1 beanspruchte Lehre liegt nicht auf technischem Gebiet.
Dem Gebrauchsmusterschutz sind ebenso wie dem Patentschutz nur Erfindungen
zuganglich, die auf technischem Gebiet liegen. In der Entscheidung "Suche fehler-
hafter Zeichenketten" hat der Bundesgerichtshof zu computerbezogenen (Patent-)
Anmeldungen hervorgehoben, dass in Hinblick auf die fur eine Erfindung erforder-
liche Technizitat eine Gesamtbetrachtung darlber zu fordern ist, was nach der be-
anspruchten Lehre im Vordergrund steht (GRUR 2002, 143, 144 mwH).

a) Im Vordergrund der vorliegenden Anmeldung steht, wie auch in der Beschrei-
bungseinleitung ausgefuhrt, das Problem der Ermittlung der Validitat der Antwor-
ten eines Teilnehmers an einer themenspezifischen Befragung. Diese Problem-
stellung liegt nicht auf technischem Gebiet. Eine konkrete technische Problemstel-
lung, wie sie nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs flir eine auf tech-
nischem Gebiet liegende Lehre vorauszusetzen ist (vgl "Suche fehlerhafter Zei-
chenketten" aaO, Leitsatz 1), ergibt sich weder aus der Beschreibung noch aus

dem Anspruch.

Aber auch die dem Anspruch 1 entnehmbare Problemldsung ist nicht von techni-
schen Uberlegungen gepragt, sondern durch Uberlegungen, wie der Wahrheitsge-
halt von Antworten eines Befragungsteilnehmers durch geschickte Ausgestaltung

der Befragung ermittelt werden kann. Derartige Uberlegungen sind nicht dem Ge-



biet der Technik zuzuordnen, sondern betreffen das Gebiet der Psychologie, dar-

uber hinaus der Forensik oder der allgemeinen Menschenkenntnis.

b) Dabei wird nicht verkannt, dass zur Ausfiuhrung und Auswertung der nicht auf
technischem Gebiet liegenden Lehre technische Mittel zum Einsatz kommen. Ein
Datenverarbeitungsfachmann versteht das im Anspruch angegebene System als
Datenverarbeitungssystem, das Server, Netzwerk und Client umfasst und mit der
erforderlichen Software ausgestattet ist, um die zu den einzelnen (Datenverarbei-
tungs-)Mitteln genannten Speicher-, Ubermittlungs- und Verarbeitungsvorgénge
auszufuhren.

Der Umstand, dass technische Mittel zur Ausfuhrung einer nichttechnischen Lehre
zum Einsatz kommen, fuhrt aber nicht zwangslaufig dazu, dass diese Lehre als
dem Gebrauchsmusterschutz zuganglich anzusehen ist. Aus dem Schutzverbot
fur Computerprogramme als solche ergibt sich nach §1 PatG und dem entspre-
chend auch nach §1 GebrMG das Verbot, bereits jedwede in computergerechte
Anweisungen gekleidete Lehre als schutzfahig zu erachten; nur wenn die pragen-
den Anweisungen der beanspruchten Lehre der Losung eines konkreten techni-
schen Problems dienen, kann eine solche Schutzfahigkeit gegeben sein (vgl BGH
"Suche fehlerhafter Zeichenketten" aaO, Leitsatz 1). Letzteres ist, wie ausgefuhrt,
hier jedoch nicht der Fall. Der Anspruch 1 lasst daneben auch im Detail keine auf
technischem Gebiet liegende Besonderheit bei der Implementierung der (nicht-
technischen) Lehre zum Durchfihren von themenspezifischen validierten Befra-

gungen erkennen.

c) Die Anmelderin macht hiergegen vergeblich geltend, dass sich der Anspruch 1
ausdrucklich nicht auf ein Verfahren beziehe, sondern auf ein System, das durch
Wirkungsangaben bzw funktionelle Merkmale beschrieben sei. Solche Wirkungs-
angaben seien zur Charakterisierung von Vorrichtungen langst ublich geworden

und dem Gebrauchsmusterschutz zuganglich.
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Unter einem "System", im Kontext des Anspruchs 1 genauer besehen einem Da-
tenverarbeitungssystem, versteht der auf dem Gebiet der Datenverarbeitung tatige
Fachmann den Zusammenschluss von Hardware und Software zu einem komple-
xeren Ganzen (vgl bspw "M&T Computerlexikon", Markt & Technik Buch- und
Software-Verlag GmbH 1998). Auch das beanspruchte (Datenverarbeitungs-)Sys-
tem zum Durchfuhren von themenspezifischen validierten Befragungen wird der
Fachmann nicht allein als (Hardware-) Vorrichtung begreifen, die lediglich struktu-
relle Schaltungsmerkmale aufweist, sondern als (Gesamt-)System, bei dem Hard-
warekomponenten (vgl Fig 1) und Softwarekomponenten (vgl Fig 7/8) zusammen-
wirken. Die Durchfihrung von themenspezifischen validierten Befragungen in dem
gewunschten Sinne gelingt namlich nur, wenn die Schaltungs- bzw Hardwarekom-
ponenten durch geeignete Softwarekomponenten in dem beabsichtigten Sinn ge-
steuert werden. Der Fachmann wird auch die im Anspruch 1 im einzelnen genann-
ten "Mittel" als Teilsysteme verstehen, die fur sich wiederum durch Hardware und
Software implementiert sind. Beispielsweise wird er die "Mittel zum Auswerten" als
Teilsystem verstehen, das aus der (unveranderten) Hardware eines Servers be-
steht, dem durch ein Auswerteprogramm ein bestimmter zeitlicher Arbeitsablauf

aufgepragt wird.

Einer Feststellung, ob bei dem System nach dem Anspruch 1 letztlich allein ein
Verfahren beansprucht wird und sonach ein Schutzausschluss nach § 2
Nr 3 GebrMG vorliegt, bedarf es im vorliegenden Fall aber nicht. Denn, wie erlau-
tert, ist nach der aktuellen Rechtsprechung in Hinblick auf die fur eine Erfindung
erforderliche Technizitat eine Gesamtbetrachtung dartber erforderlich, was nach
der beanspruchten Lehre im Vordergrund steht. Die Beantwortung der Frage, ob
ein angemeldeter Schutzanspruch die erforderliche Technizitat aufweist, allein an
Hand der Kategorie des Anspruchs vorzunehmen, halt der Bundesgerichtshof
nicht fur sachgerecht (vgl "Suche fehlerhafter Zeichenketten" aaO 145). Auch eine
Formulierung des beanspruchten Sachverhalts unter einer anderen schutzrechtli-
chen Kategorie hatte daher nicht zu einer anderen Bewertung der Lehre nach dem

Schutzanspruch 1 fihren kénnen.
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Diese Orientierung an der tatsachlich vermittelten Anspruchslehre bringt es mit
sich, dass - unabhangig von der gewahlten formalen Kategorie eines Anspruchs -
einmal der Vorrichtungsaspekt und ein andermal der Verfahrensaspekt als im Vor-
dergrund einer Anspruchslehre stehend erkannt werden kann. So scheiterte in der
von der Anmelderin zitierten Senatsentscheidung 5 W (pat) 434/00 die Schutzfa-
higkeit der auf eine Klasse bzw eine Programmbibliothek gerichteten Anspriche
ebenfalls nicht am Schutzausschluss fur Verfahren nach § 2 Nr 3 GebrMG, son-
dern nach einer Bewertung der diese Anspriche inhaltlich pragenden Anweisun-
gen als nicht auf technischem Gebiet liegend, dh der Gegenstand konnte nicht als
technische Erfindung iSd §1 Abs 1 GebrMG anerkannt werden.

3. Auch die mit den untergeordneten Ansprichen 2 bis 15 beanspruchten Auspra-
gungen des Systems zum Durchfihren von Befragungen nach dem Anspruch 1
liegen nicht auf technischem Gebiet. Denn diese Anspruche betreffen Ausbildun-
gen der Lehre nach dem Anspruch 1, die ebenfalls nicht naturwissenschaftlichen
Sparten zuzuordnen sind, oder Sachverhalte, die diese nichttechnische Lehre le-
diglich in computergerechte Anweisungen kleiden, ohne dass darin eine besonde-

re Ausbildung des Systems in technischer Hinsicht erkennbar ware.

Die Anspruche 2 bis 4 befassen sich damit, wie der Wahrheitsgehalt der Antwor-
ten durch Vergleich wiederholt gestellter Fragen ermittelt werden kann, ein Mus-
terwert erzeugt wird, der Aufschluss dartber gibt, ob der Teilnehmer bei der Be-
antwortung von Multiple-Choice-Fragen lediglich stereotyp eine Spalte oder Diago-
nale ankreuzt (vgl S 21, Z 31 - S 22, Z 10 der Beschreibung), oder die personliche
Qualifikation des Teilnehmers durch Fragen zum Allgemeinwissen ermittelt wer-
den kann.

Anspruch 5 befasst sich mit der Festlegung der Reihenfolge der themen- und teil-
nehmerspezifischen Fragen, ohne eine konkrete technische Ausgestaltung erken-

nen zu lassen.
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Die Anspruche 6 bis 9, 11 und 12 enthalten zusatzlich lediglich den Hinweis, dass
die in der Befragung gewonnenen Informationen im System zur weiteren Auswer-
tung zu speichern sind. Dies ist unumganglich, sofern die nichttechnische Lehre
mit einem Computersystem implementiert werden soll.

Nach Anspruch 10 soll das System um Mittel erganzt werden, die dem Umfrage-
teilnehmer eine Benutzerkennung und ein Passwort zur Verfugung stellen, damit
ihm eine Einsicht in die Uber ihn gespeicherten personenbezogenen Daten mog-
lich ist. Diese Ausgestaltung des Systems zum Durchfiihren von Befragungen
tragt nicht zur Lésung der in der Beschreibungseinleitung genannten Aufgaben-
stellung bei, Aufschlisse uber die Validitat und Reprasentativitat von Antworten zu
gewinnen, sondern ist allenfalls dadurch bedingt, dass bei der Implementierung
der nichttechnischen Lehre mit einem Datenverarbeitungssystem maoglicherweise
rechtliche Bestimmungen zum Datenschutz Rechnung zu tragen ist. Jedenfalls ist
eine in technischer Hinsicht besondere Ausgestaltung dieser Mittel aus dem An-
spruch nicht erkennbar.

In den Ansprichen 13 bis 15 sind nur gangige Realisierungsmoglichkeiten fur die
Hardwarekomponenten des Systems genannt. Diese Angaben gehen ebenfalls
nicht Uber das hinaus, was durch den Umstand bedingt ist, dass das System zum

Durchfuhren von Befragungen per Computer implementiert werden soll.

Auch in den untergeordneten Anspruchen 2 bis 15 kann sonach keine auf techni-
schem Gebiet liegende Lehre erkannt werden, die Uber die triviale Implementie-
rung der Lehre zum Durchfihren von themenspezifischen validierten Befragungen
mit Datenverarbeitungsmitteln hinausginge. Noch weniger kann erkannt werden,
dass die pragenden Anweisungen eines dieser Ansprlche auf die Losung eines
konkreten technischen Problems gerichtet sind. Eine durch technische Gesichts-
punkte bestimmte Problemlosung ist auch unter Berucksichtigung der Beschrei-

bung nicht ersichtlich.
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4. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebuhr ist nicht begriindet. Die Er-
stattung der Gebuhr nach § 80 Abs 3 PatG iVm § 18 Abs 2 Satz 1 GebrMG setzt
eine unsachgemale Behandlung der Sache durch das Deutsche Patent- und Mar-

kenamt voraus. Eine solche kann jedoch nicht erkannt werden.

Die Anmelderin macht geltend, dass die von der Gebrauchsmusterstelle vorge-
nommene Analyse der den Schutzgegenstand zugrunde liegenden pragenden An-
weisungen Uber die durch § 8 Abs 1 GebrMG festgelegte Prifungskompetenz hin-
aus gehe und eine verkappte Prifung bezlglich Neuheit und erfinderischem
Schritt darstelle.

Wie der Senat zuletzt in der Entscheidung "Doppelmotivkarte" ausgefuhrt hat, ist
die Gebrauchsmusterstelle gehalten, im Eintragungsverfahren grundsatzlich auch
zu prufen, ob die angemeldete Lehre technischer Natur ist (vgl BIPMZ 2000, 55,
56 mwH, Leitsatz 1). Uber die Prifung der absoluten Schutzvoraussetzungen hin-
aus ist aus der Akte nicht ersichtlich, dass die Gebrauchsmusterstelle entgegen
§ 8 Abs 1 Satz 2 GebrMG auch eine Prufung der relativen Schutzvoraussetzungen
Neuheit und erfinderischer Schritt vorgenommen hat, die nach § 8 Abs 1
Satz 2 GebrMG im Eintragungsverfahren vorn der Prufung ausgenommen sind.
Die von der Gebrauchsmusterstelle vorgenommene Wertung des unter Schutz ge-
stellten Gegenstandes bezieht sich vielmehr nur auf seine Natur unter dem Ge-
sichtspunkt der Technizitat und nicht auf seine schdpferische Qualitat in Relation

zum Stand der Technik.

Goebel Prasch Werner
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