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beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Patentanmeldung mit der Bezeichnung

"Verfahren und Vorrichtung zum Liefern von vom Kunden konfigurierten

Maschinen an eine Stelle des Internets"
ist am 25. August 1999 unter Inanspruchnahme der Prioritat der US-Voranmel-
dung 158564 vom 22. September 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt
eingereicht worden.
Die Anmeldung wurde von der Prufungsstelle fir GO6F mit der Begrindung
zuriickgewiesen, dass der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 keine Erfin-
dungi. S. d. 8 1 Abs. 2 u. 3 PatG (a. F.) darstellt.
Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.

Der Vertreter der Anmelderin stellte in der miindlichen Verhandlung den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte Patent

mit folgenden Unterlagen zu erteilen:



gemal Hauptantrag mit

Patentansprtichen 1-24 vom 30. Juni 2004, eingegangen am 1. Juli 2004,
noch anzupassende Beschreibung Seiten 1-32 und

11 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1-3, 3A-C, 4, 6-11, jeweils vom
Anmeldetag,

Figur 5 vom 17. November 1999,

gemal Hilfsantrag mit
Patentansprtichen 1-23 vom 13. Juni 2006,

im Ubrigen wie Hauptantrag.

Der Vertreter der Anmelderin regte die Zulassung der Rechtsbeschwerde an mit

folgender Frage:

"Sind

- eine Datenbank mit Eintragen Uber Komponenten eines komplexen zu ferti-

genden technischen Gerats; und

- ein damit verbundenes Softwaremodul, das die Kompatibilitdt der von einem
Anwender ausgewahlten Systemkomponenten des zu fertigenden Gerats mit
Hilfe der Datenbank Uberprtft und sofort jeden Konfigurationsschritt aktiv ver-

hindert, der zu einem funktionsuntichtigen Gerat fuhrt,

technische Mittel, die der Losung eines konkreten technischen Problems dienen,
sodass eine Vorrichtung und ein Verfahren, die diese Mittel umfassen bzw. ver-

wenden, nicht unter den Ausschlusstatbestand des 8 1 Abs. 3 und 4 PatG fallen?"



Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

"Ein webbasiertes Online-Anwenderinterface, um eine Konfiguration eines
Computersystems durch einen Anwender zu ermoglichen, gemaf einer
Identifizierung, dass ein Anwender zu einer vordefinierten Anwender-

gruppe gehort, aufweisend:

a) einen Konfigurator zum Konfigurieren des Computersystems mit
Optionen, die geméalR einer Anwendereingabe ausgewahlt werden,

wobei jede Option auf einer Webseite des Konfigurators in Ubereinstim-
mung mit der Identifizierung prasentiert wird, dass der Anwender zu einer

vorbestimmten Anwendergruppe gehort;

b) ein Validierungsmodul mit einer ersten Warnanzeige, die beim
Detektieren einer zweiten Option, die durch die Anwendereingabe ausge-
wahlt worden ist und die in Verbindung mit einer ersten Option fur das
konfigurierte Computersystem inkompatibel ist, eine Warnung zur System-

kompatibilitat erzeugt,

c) wobei das Validierungsmodul die Optionen einer ausgewdahlten Kon-
figuration aktiv Uberprift und/oder die Auswahl der zweiten Option unmég-

lich macht, wenn sie mit der ersten Option nicht koexistieren kann;

d) wobei die Warnanzeige des Validierungsmoduls bei einer Aktualisie-

rung der Webseite des Konfigurators angezeigt wird;

e) eine Webseite zum temporaren Speichern des vom Anwender konfi-

gurierten Computersystems;



f)  eine Kasse zum Prasentieren von Zahlungsoptionen und zum Erhal-
ten von Zahlungs- und Lieferinformationen, wobei die Kasse eine Kassen-

webseite umfasst;

g) eine Datenbank, die mit dem Validierungsmodul verbunden ist, zum
dynamischen Liefern von Konfigurationsoptionen an den genannten Konfi-
gurator in Ubereinstimmung mit der Identifizierung, dass der Anwender zu

der vordefinierten Anwendergruppe gehort.”

Der nebengeordnete Patentanspruch 12 nach Hauptantrag lautet:

"Verfahren zur Erméglichung einer Kundenkonfiguration eines Computer-
systems gemal einer ldentifizierung, dass ein Anwender zu einer vordefi-
nierten Kundengruppe gehort, tber ein Online-Anwenderinterface eines

webbasierten Onlineladens, mit den Schritten:

a) Bereitstellen eines Konfigurators zum Konfigurieren des Computer-
systems mit Optionen, die gemalR einer Anwendereingabe ausgewahlt
werden, wobei jede Option auf einer Webseite des Konfigurators in Uber-
einstimmung mit der Identifizierung prasentiert wird, dass der Anwender

zu einer vorbestimmten Anwendergruppe gehort;

b) Bereitstellen eines Validierungsmoduls mit einer ersten Warnan-
zeige, die bei Detektieren einer zweiten Option, die durch die Anwender-
eingabe ausgewahlt worden ist und die in Verbindung mit einer ersten
Option fir das konfigurierte Computersystem inkompatibel ist, eine War-
nung zur Systemkompatibilitat erzeugt, wobei das Validierungsmodul die
Optionen einer ausgewahlten Konfiguration aktiv tberprift und/oder die
Auswahl der zweiten Option unmoglich macht, wenn sie mit der ersten

Option nicht koexistieren kann und wobei die Warnanzeige des Validie-



rungsmoduls bei einer Aktualisierung der Webseite des Konfigurators

angezeigt wird;

c) Bereitstellen einer Webseite zum temporaren Speichern des vom

Anwender konfigurierten Computersystems;

d) Bereitstellen einer Kasse zum Présentieren von Zahlungsoptionen
und zum Erhalten von Zahlungs- und Lieferinformationen, wobei die

Kasse eine Kassenwebseite umfasst;

e) Bereitstellen einer Datenbank, die mit dem Validierungsmodul ver-
bunden ist, zum dynamischen Liefern von Konfigurationsoptionen an den
genannten Konfigurator in Ubereinstimmung mit der Identifizierung, dass

der Anwender zu der vordefinierten Anwendergruppe gehort.”

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag lautet:

"Ein webbasiertes Online-Anwenderinterface zur Darstellung auf einer
Anzeige (42) eines ersten Computersystems (40), um eine Konfiguration
eines zweiten Computersystems durch einen Anwender zu ermdglichen,

aufweisend:

a) einen Konfigurator (18) zum Konfigurieren des zweiten Computersys-
tems mit Optionen, die gemald einer Anwendereingabe ausgewéhlt wer-

den;

b) ein Validierungsmodul (34) mit eingebauter Logik, die eine Konfigura-
tion des zweiten Computersystems daraufhin tUberprtft, ob sie gebaut wer-
den kann mit einer ersten Warnanzeige (84, 86), die beim Detektieren
einer zweiten Option, die durch die Anwendereingabe ausgewahlt worden

ist und die in Verbindung mit einer ersten Option flr das konfigurierte



zweite Computersystem inkompatibel ist, eine Warnung zur Systemkom-

patibilitat erzeugt,

c) wobei das Validierungsmodul (34) die Optionen einer ausgewahlten
Konfiguration aktiv Gberprift und die Auswahl der zweiten Option unmdag-
lich macht, wenn sie mit der ersten Option nicht koexistieren kann; und/
oder die Auswahl einer weiteren Option festlegt, die ausgewahlt werden
muss, damit das Computersystem gebaut werden kann;

d) wobei die Warnanzeige (84, 86) des Validierungsmoduls (34) ange-
zeigt wird, sobald eine Aktualisierung oder Erneuerung der Webseite (70)
des Konfigurators (18) angefordert worden ist;

e) eine Webseite (20) zum temporéren Speichern des vom Anwender

konfigurierten, zweiten Computersystems;

f)  eine Datenbank (24), die mit dem Validierungsmodul (34) verbunden
ist, zum dynamischen Liefern von Konfigurationsoptionen an den genann-
ten Konfigurator (18), wobei die Datenbank (24) fir zumindest eine Konfi-
gurationsoption einen Eintrag tUber eine Inkompatibilitdt mit einer anderen

Konfigurationsoption speichert.”

Patentanspruch 12 nach Hilfsantrag lautet:

"Verfahren zur Herstellung eines Computersystems auf eine Bestellung

hin mit den Schritten:

a) Bereitstellen eines Konfigurators (18) auf einer Anzeige (42) eines
ersten Computersystems (40), zum Konfigurieren eines zweiten Compu-

tersystems mit Optionen, die gemald einer Anwendereingabe ausgewahlt



werden, wobei jede Option auf einer Webseite (70) des Konfigurators (18)

prasentiert wird;

b) Bereitstellen eines Validierungsmoduls (34) mit eingebauter Logik,
die eine Konfiguration daraufhin Uberprift, ob sie gebaut werden kann, mit
einer ersten Warnanzeige (84, 86), die beim Detektieren einer zweiten
Option, die durch die Anwendereingabe ausgewéhlt worden ist und die in
Verbindung mit einer ersten Option fir das konfigurierte, zweite Computer-
system inkompatibel ist, eine Warnung (84, 86) zur Systemkompatibilitat

erzeugt,

c) wobei das Validierungsmodul (34) die Optionen einer ausgewdahlten
Konfiguration aktiv Gberprift und die Auswahl der zweiten Option unmaog-
lich macht, wenn sie mit der ersten Option nicht koexistieren kann und/
oder die Auswahl einer weiteren Option festlegt, die ausgewahlt werden
muss, damit das Computersystem gebaut werden kann;

d) wobei die Warnanzeige (84, 86) des Validierungsmoduls (34) ange-
zeigt wird, sobald eine Aktualisierung oder Erneuerung der Webseite (70)
des Konfigurators (18) angefordert worden ist;

e) Bereitstellen einer Webseite zum temporaren Speichern der vom

Anwender erzeugten Konfiguration des zweiten Computersystems;

f)  Bereitstellen einer Datenbank (24), die mit dem Validierungsmo-
dul (34) verbunden ist, zum dynamischen Liefern von Konfigurationsop-
tionen an den genannten Konfigurator (18), wobei die Datenbank (24) flr
zumindest eine Konfigurationsoption einen Eintrag Uber eine Inkompatibili-

tat mit einer anderen Konfigurationsoption speichert; und



g) Herstellen des zweiten Computersystems gemald der Uberpriften

Konfiguration."

Zur Begrundung ihrer Beschwerde fuhrt die Anmelderin an, dass unter Beruck-
sichtigung der jungsten einschlagigen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs,
insbesondere der Entscheidung "Webseitenanzeige”, den zum Patent angemelde-
ten Gegenstanden technischer Charakter zuzubilligen sei. Dass die Erfindung auf
dem Gebiet der Technik liege, wie 8 1 Abs. 1 PatG verlange, ergebe sich schon
aus dem Umstand, dass technische Mittel verwendet wirden, die der Verarbei-
tung, Speicherung oder Ubermittlung von Daten dienten, namlich das Computer-
system des Kunden mit einem Online-Anwenderinterface und der Server des
Onlineladens.

Die beanspruchten Gegenstande unterfielen auch keinem derin 8 1 Abs. 3i. V. m.
Abs. 4 PatG genannten Ausschlusstatbestande, da sie Anweisungen enthielten,
die der L6sung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln
dienten. Die technische Problemstellung sei darin zu sehen, dass ein Computer-
system so zusammengestellt werden solle, dass dessen Komponenten fehlerfrei
zusammenarbeiten kdnnten. Hierzu wirden technische Daten verarbeitet und es
werde auf die Eingabe des Kunden hin aktuell eine Warnung erzeugt oder die
Bestellung unterbunden, wenn eine inkompatible Konfiguration erkannt werde.
Damit liege nach Abs. [0022] von "Webseitenanzeige" die Losung eines Problems
mit technischen Mitteln vor, weil der Ablauf eines Datenverarbeitungsprogramms
durch technische Gegebenheiten aul3erhalb der Datenverarbeitungsanlage be-

stimmt werde.

Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist auch im Ubrigen zulassig.
Sie ist jedoch nicht begrindet, da der Gegenstand der Anmeldung in den bean-
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tragten Fassungen gemaR 8 1 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG nicht als patentfahige

Erfindung anzusehen ist.

1. In der Anmeldung wird eingangs ausgefuhrt, dass sie ein Anwenderinterface
fur einen Onlineladen betrifft, mit dem ein Computersystem Uber das Internet nach
den Wiuinschen eines Kunden konfiguriert und bestellt werden kann. Bei einer
ersten Generation von Web-basierten Onlineladen sei es fir den Kunden nur mog-
lich gewesen, ein Basiscomputersystem auszuwéahlen, das System zu konfigurie-
ren und den Preis zu erfahren. Diese Generation von Onlineladen basiere auf der
Annahme, dass alle konfigurierbaren Optionen miteinander arbeiten wirden. Dies
sei aber nicht der Fall, so dass die Kunden immer noch die Unterstlitzung eines
Verkéaufers benotigten. Daher werde eine verbesserte Qualitdt des Onlineladens
angestrebt. Wie auf Seite 4 Nr. 3 der Beschwerdebegrindung vom 13. Juni 2006
ausgefuhrt, soll der Anmeldung die Aufgabe zugrunde liegen, ein Online-Anwen-
derinterface so fortzubilden, dass auch ein komplexer Gegenstand, insbesondere
ein Computersystem aus einer Vielzahl von technisch miteinander wechselwirken-
den Systemkomponenten von einem unerfahrenen Anwender fur die nachfolgende
Herstellung konfiguriert werden kann, wobei sichergestellt wird, dass das entspre-

chend hergestellte Computersystem tatsachlich funktioniert.

2. Anspruch 1 gemal} Hauptantrag schlagt hierzu vor, das Online-Anwenderin-
terface, also die Software, mit der ein Anwender im Dialog mit dem Onlineladen
seine Bestellung abwickeln kann, in bestimmter Weise auszubilden.

Das Interface soll einen Konfigurator aufweisen, d. h. ein Programm das verschie-
dene Optionen des zu bestellenden Computersystems anzeigt, unter denen der
Kunde oder Anwender eine Auswahl treffen kann (vgl. Merkmal a). Bspw. kann
der Anwender, wie in Figur 3A gezeigt, einen bestimmten Bildschirm und eine
bestimmte Grafikkarte auswahlen. Die angezeigten Optionen kdnnen dabei ab-
hangig von einer zuvor abgefragten Gruppenzugehdrigkeit des Anwenders variie-
ren (vgl. Figur 3A: Firmenkunde, Privatkunde). Die Daten des vom Anwender kon-

figurierten Computersystems werden auf einer Webseite gespeichert (Merkmal e).



-11 -

Nach Auswahl und Speicherung der Optionen des gewinschten Computersys-
tems wird dem Anwender eine "Kasse", d. h. eine Webseite mit Zahlungsoptionen
und Zahlungs- und Lieferinformationen angezeigt (vgl. Merkmal f und Figuren 7, 9
und 10), damit die Bestellung abgeschlossen werden kann.

Eine Verbesserung des Anwenderinterfaces des Onlineladens dahingehend, dass
der Anwender vor Bestellung eines nicht funktionsfahigen Computersystems be-
wahrt wird, soll durch die weiter im Anspruch 1 genannten Merkmale erreicht wer-
den. Danach Uberprift ein Validierungsmodul (Merkmal b) die vom Anwender aus-
gewahlten Optionen auf Kompatibilitdt untereinander. Welche Option mit welchen
anderen Optionen vertraglich ist, fragt das Validierungsmodul von einer Daten-
bank (Merkmal g) ab, ebenfalls in Abhangigkeit von der eingegebenen Anwender-
gruppe. Denkbar wéare bspw. eine Uberprifung, ob die gewéahlte Grafikkarte in der
Lage ist, den ausgewahlten Bildschirm mit einer bestimmten Auflosung anzu-
steuern. Welche technischen Parameter der aktuell ausgewahlten Option mit den
bisher gewahlten Optionen verglichen werden, um sie als kompatibel oder inkom-
patibel zu bestimmen, ergibt sich aus dem Anspruch aber nicht.

Wird vom Validierungsmodul unter Auswertung der Datenbankinhalte festgestellt,
dass eine aktuell gewahlte Option mit der vorhergehend ausgewahlten Option fir
die angegebene Anwendergruppe inkompatibel ist, wird eine Warnung erzeugt
und/oder die Auswahl der gerade eingegebenen Option unmdglich gemacht (vgl.
Merkmale b, c). Dies kann dadurch erfolgen, dass die aktuell gewahlte Option
nach Auswahl nicht auf die die Bestellung speichernde Webseite Gbernommen

wird oder auf dieser eine Warnanzeige veranlasst wird (Merkmal d).

Den Ausfuhrungen der Anmelderin nach ist der im Patentanspruch erwahnte Um-
stand, dass die von dem Anwenderinterface gezeigten Webseiten oder die Konfi-
gurationsoptionen in Abh&ngigkeit von der eingegebenen Anwendergruppe variie-

ren, fur die Lehre des Anspruchs nicht von Belang.
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Es ist ohne weiteres nachvollziehbar, dass ein Anwender durch einen an ihn abge-
gebenen Warnhinweis und/oder die Nichtannahme einer ausgewahlten Option von
der Bestellung bestimmter Konfigurationen eines Computersystems abgehalten

werden kann.

3. Das Anwenderinterface nach Anspruch 1 gemafR Hauptantrag ist gemaf § 1

Abs. 3 Nr. 3i. V. m. Abs. 4 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen.

a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist bei Erfindungen mit
Bezug zu Geraten und Verfahren (Programmen) der elektronischen Datenverar-
beitung zunachst zu klaren, ob der Gegenstand der Erfindung auf technischem
Gebiet liegt (8 1 Abs. 1 PatG). Daflr reicht es aus, dass ein Teilaspekt der
geschuitzten Lehre ein technisches Problem bewaltigt. Ist das zu bejahen, ist auf
der Grundlage der Regelung in 8 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG weiter zu priufen, ob der
Gegenstand Anweisungen enthalt, die der Lésung eines konkreten technischen
Problems mit technischen Mitteln dienen (vgl. BGH in GRUR 2011, 610 "Websei-

tenanzeige" Rdnr. [15] m. w. H.).

Der Anmelderin ist dahingehend beizutreten, dass das mit dem Patentanspruch 1
beanspruchte Online-Anwenderinterface die nach 8 1 Abs. 1 PatG erforderliche
Technizitat schon deshalb aufweist, weil es die datenverarbeitungsméafige Abar-
beitung von Verfahrensschritten in netzwerkmallig verbundenen Geraten vor-
schlagt, namlich dem Computer des Anwenders und dem damit Gber das Internet
verbundenen Onlineladen. Dabei handelt es sich um typische Schritte der Verar-
beitung, Speicherung und Ubermittlung von Daten mittels technischer Gerate (vgl.
BGH a. a. O. Rdnr. [16]).

b) Das Online-Anwenderinterface gemald Patentanspruch 1 enthalt jedoch
keine Anweisungen, die der Lésung eines konkreten technischen Problems mit

technischen Mitteln dienen.
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Die Anmelderin macht geltend, dass der Anmeldung eine technische Problemstel-
lung zugrunde liegt. Sie sieht diese in der Absicht nach Schaffung eines Anwen-
derinterfaces, mit dem ein Computersystem so konfiguriert werden kann, dass es
funktionsfahig ist.

Nach den Ausfihrungen des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob ein konkretes
technisches Problem mit technischen Mitteln gelost wird, "objektiv danach zu be-
stimmen, was die Erfindung tatsachlich leistet" (a. a. O. Rdnr. [0020]).

Objektiv betrachtet kdnnen dem Anspruch keine Anweisungen entnommen wer-
den, die dariiber Auskunft geben, ob eine aktuell ausgewéhlte Option mit den be-
reits ausgewahlten Optionen so zusammenarbeiten kann, dass sich ein funktions-
fahiges Computersystem ergibt. Die von der Anmelderin geltend gemachte techni-
sche Problemstellung wird daher nicht gelost und kann deshalb auch nicht als
dem Anspruch zugrunde liegend anerkannt werden.

Den mit dem Anspruch vorgeschlagenen Einsatz eines Konfigurators und eines
Validierungsmoduls mit verbundener Datenbank versteht der Datenverarbeitungs-
fachmann mangels konkreter technischer Anweisungen deshalb lediglich als Anre-
gung, eine bisher unter Ausnutzung des Wissens eines fachkundigen Verkaufers
vorgenommene Uberpriifung der Optionen eines Computersystems auf Kompatibi-
litat mit Mitteln der Datenverarbeitung durchzufthren. Allein in der Absicht, eine
bisher durch eine menschliche Person erbrachte Dienstleistung mit Mitteln der
Datenverarbeitung zu automatisieren, kann aber noch keine konkrete technische
Problemstellung erkannt werden, wie sie in der o. g. Rechtsprechung gefordert

wird.

c) Die anspruchsgemale Lehre schlagt auch nicht den Einsatz von technischen
Mitteln vor.

Wie unter Rdnr. [0021] der Entscheidung "Webseitenanzeige" ausgefihrt, liegt ein
technisches Mittel zur LOsung eines technischen Problems vor, "wenn Geratekom-
ponenten modifiziert oder grundsatzlich abweichend adressiert werden”, d. h. auf
grundsatzlich andere Weise als Ublich zusammenarbeiten. Weiterhin sieht der

Bundesgerichtshof ein technisches Mittel "wenn der Ablauf eines zur Probleml6-
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sung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenhei-
ten aul3erhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder wenn die Losung
gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass
es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rucksicht
nimmt" (vgl. a. a. O. Rdnr. [0022]).

Dass die zur Ausfihrung des Online-Anwenderinterfaces zum Einsatz kommen-
den Geratemodule (Computer des Anwenders, Web, Computer des Onlinela-
dens), soweit sie sich aus dem Anspruch ergeben, jeweils flr sich oder in ihrem
Zusammenwirken in technischer Hinsicht besonders ausgebildet sind, lasst sich
nicht entnehmen.

Die Anmelderin macht hierzu geltend, dass in der Datenbank und in den Software-
modulen zur Kompatibilitdtsprifung technische Mittel zu sehen seien. Die Daten-
bank sei schon deshalb als technisches Mittel anzuerkennen, weil sie technische
Daten, namlich Uber die Kompatibilitdt von Optionen speichere. Dem ist entgegen
zu halten, dass eine Datenbank lediglich eine strukturierte Sammlung von Daten
ist, auf die mit Hilfe eines Datenbankverwaltungsprogramms unter gewissen Such-
kriterien zugegriffen werden kann. Eine solche Datenstruktur ist nicht als techni-
sches Modul zu verstehen, unabhangig davon, ob ihre Daten von einem Anwen-
der als technische oder kaufméannische Gro3en interpretiert werden.

Die Anmelderin macht weiter geltend, dass der Einsatz von technischen Mitteln
anzuerkennen sei, weil der Ablauf der zur Problemlésung eingesetzten Datenver-
arbeitungsprogramme, insbesondere des Validierungsmoduls durch technische
Gegebenheiten aulRerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt sei. Sie sieht
diese in den auswéhlbaren Optionen, die unter technischen Gesichtspunkten ent-
weder miteinander funktionsféhig seien oder auch nicht.

Diesem Argument ist schon deshalb nicht zu folgen, weil der Anspruch, wie erlau-
tert, eben nicht dartber belehrt, welche technischen Parameter der einzelnen
Optionen auszuwerten sind, um die Bestellung eines funktionsfahigen Computer-
system sicherzustellen. Daneben wird der Ablauf der Programme nicht durch

technische Gegebenheiten aul3erhalb des Computers des Anwenders bestimmt.
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Auch wenn unterstellt wiirde, dass sich aus der Datenbank im Einzelnen die tech-
nischen Kriterien ergaben, mit denen die Kompatibilitdt verschiedener Optionen
bewertet werden kénnte, so mangelt es doch daran, dass diese Kriterien nicht von
aul3erhalb kommen, wie es bspw. bei der direkten Abfrage physikalischer Para-
meter von real vorhandenen Systemkomponenten der Fall ware, sondern durch
Auswertung von Daten, die lediglich in der zur Problemlésung eingesetzten Daten-
verarbeitungsanlage gespeichert sind.

SchlieB3lich ist auch nicht erkennbar, dass die Datenverarbeitungsprogramme des
Anwenderinterfaces so gestaltet sind, dass sie auf die technischen Gegebenheiten
der Datenverarbeitungsanlage Rucksicht nehmen. Den im Anspruch genannten
Softwaremodulen Konfigurator, Validierungsmodul und Datenbank ist jeweils fur
sich keine bestimmte Gestaltung entnehmbar. Auch das Zusammenwirken dieser
Module ist ersichtlich nicht auf die Gegebenheiten der zur Ausfihrung verwende-
ten Datenverarbeitungsanlage abgestimmt, sondern allein durch die Tatigkeiten
(konfigurieren, validieren, speichern) bestimmt, die zusammenhangend ausgefuhrt
werden sollen. Eine derartige Gestaltung hat die Anmelderin auch nicht geltend

gemacht.

Das Online-Anwenderinterface gemald Patentanspruch 1 betrifft damit nicht die
Ldsung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln und unter-
fallt daher dem Ausschlusstatbestand des 8 1 Abs. 3 Nr. 3i. V. m. Abs. 4 PatG.

4. Das Verfahren zur Ermdglichung einer Kundenkonfiguration eines Computer-
systems Uber ein Online-Anwenderinterface nach dem nebengeordneten An-
spruch 12 gemald Hauptantrag unterscheidet sich hinsichtlich seines sachlichen
Gehalts nicht von dem des Anspruchs 1. Dieses Verfahren ist daher ebenfalls ge-
maf 8 1 Abs. 3 Nr. 3i. V. m. Abs. 4 PatG nicht als Erfindung anzusehen.

5. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist auf ein webbasiertes Online-
Anwenderinterface zur Darstellung auf einer Anzeige eines ersten Computersys-

tems gerichtet, mit dem die Konfiguration eines zweiten Computersystems ermog-
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licht werden soll. Dabei ist das erste Computersystem der Computer des Anwen-
ders, mit dessen Hilfe das zweite (zu bestellende) Computersystem online konfi-
guriert werden soll. Dieses Anwenderinterface soll ebenfalls einen Konfigurator,
ein Validierungsmodul und eine mit diesem verbundene Datenbank aufweisen.
Das Validierungsmodul soll nach den Merkmalen b) und c) eine "eingebaute
Logik" aufweisen, die eine Konfiguration des zweiten Computersystems "aktiv"
daraufhin Uberpriifen soll, ob sie gebaut werden kann. Fallweise soll die Konfigu-
ration nicht nur tGberprift, ggf. eine Warnanzeige abgegeben und die Auswahl der
zweiten Option unmdglich gemacht werden, sondern auch die Auswahl einer wei-
teren (kompatiblen) Option festgelegt werden.

Anweisungen, mit denen eine konkrete technische Problemstellung mit techni-
schen Mitteln gel6st wird, lassen sich auch aus dieser Fassung des Anspruchs 1
nicht entnehmen. Den Hinweis auf eine "eingebaute Logik" im Zusammenhang mit
dem Validierungsmodul versteht der Datenverarbeitungsfachmann nicht anders
als bei der Fassung nach Hauptantrag, namlich in der Weise, dass unter Auswer-
tung von gespeicherten Daten eine logische Entscheidung getroffen wird, was
Ublicher Datenverarbeitung entspricht. Dass zur Ausfiihrung dieser Entscheidung
technische Mittel von bestimmter Auspragung zum Einsatz kommen, mit denen
technische Parameter von real vorhandenen Systemkomponenten abgefragt wer-
den, wird damit nicht ausgesagt.

Erganzt wurde gemal Merkmal c) die Méglichkeit, dass das Validierungsmodul
selbsttatig die Auswahl einer weiteren Option vornimmt, die mit Sicherheit zu den
Systemkomponenten des zweiten Computersystems kompatibel ist. Aus dieser
Absicht ergibt sich aber weder eine konkrete technische Problemstellung noch der
Vorschlag, technische Mittel zur Bewerkstelligung dieser Auswahl einzusetzen, die
Uber eine Datenverarbeitung, d, h. die Abfrage einer kompatiblen Option, hinaus-

gehen.

Das webbasierte Online-Anwenderinterface nach Patentanspruch 1 gemaR Hilfs-
antrag kann daher ebenfalls aufgrund 8 1 Abs. 3 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG nicht

als Erfindung angesehen werden.
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6. Der dem Anspruch 1 nebengeordnete Anspruch 12 nach Hilfsantrag ist auf
ein Verfahren zur Herstellung eines Computersystems auf eine Bestellung gerich-
tet.

Neben den zum Anspruch 1 erlauterten Merkmalen zur Konfigurierung und Vali-
dierung der Bestellung eines Computersystems soll dieses Verfahren entspre-
chend Merkmal g) auch den Schritt der Herstellung des zweiten Computersystems
gemal der Uberpriften Konfiguration einschlie3en.

Die Anmelderin argumentiert hierzu, dass die Erganzung dieses Schrittes den
technischen Charakter des Verfahren eindeutig belege. Denn entsprechend der
BGH-Entscheidung "Steuerungseinrichtung fir Untersuchungsmodalitaten™ (vgl.
GRUR 2009, 479) steuere das vorliegende Verfahren den Herstellungsprozess
des kompatibel konfigurierten Computersystems.

Zunachst ist festzustellen, dass sich die Anmeldung vorrangig mit dem Anwen-
derinterface fur die Online-Bestellung eines in sich kompatiblen Computersystems
befasst. Dass ein mit Hilfe des Anwenderinterfaces zusammengestelltes Compu-
tersystem auch hergestellt werden soll, ergibt sich mdéglicherweise aus dem Zweck
einer Bestellung. In der Beschreibung ist lediglich ein weitlaufiger Zusammenhang
zwischen dem Konfigurationsprozess und der Herstellung des Computersystems
angedeutet (vgl. Seite 2, Zeilen 6 - 9).

Aber auch wenn zugunsten der Anmelderin unterstellt wird, dass Merkmal g) aus-
reichend offenbart ist, so vermag dies zu keiner anderen Bewertung des bean-
spruchten Verfahrens fihren. Denn auch in der von der Anmelderin aufgegriffenen
Entscheidung des Bundesgerichtshofs wird ausgefiihrt: "Nach der Rechtspre-
chung des Senats muss eine Anmeldung, die ein Computerprogramm oder ein
durch Software realisiertes Verfahren zum Gegenstand hat, tber die fur die Pa-
tentfahigkeit unabdingbare Technizitat hinaus verfahrensbestimmende Anweisun-
gen enthalten, welche die Losung eines konkreten technischen Problems mit tech-
nischen Mitteln zum Gegenstand haben” (vgl. Rdnr. [0011]).

Aus der Anweisung, das (zweite) Computersystem entsprechend der zuvor mit

Hilfe des Online-Anwenderinterfaces zusammengestellten Konfiguration auch her-
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zustellen zu wollen, ergibt sich noch keine konkrete technische Problemstellung
und auch nicht der Vorschlag, bestimmte technische Mittel zu ihrer Losung einzu-
setzen. Dies unterscheidet das beanspruchte Verfahren auch vom Gegenstand
der Entscheidung "Steuerungseinrichtung fur Untersuchungsmodalitaten”, dort
wurde unmittelbar Einfluss auf technische Parameter des zu steuernden Prozes-
ses genommen, bspw. auf die Bildauflosung des externen Computertomografen.
Im Gegensatz hierzu wird vorliegend der Herstellungsprozess in technischer Hin-
sicht nicht modifiziert.

Bei dieser Sachlage war weder dem Hauptantrag noch dem Hilfsantrag der

Anmelderin zu folgen. Die Beschwerde war daher zuriickzuweisen.

7. Die Anmelderin hat die Zulassung der Rechtsbeschwerde angereqgt.

Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn eine Rechtsfrage grundsatzlicher Be-
deutung zu entscheiden ist oder die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung
einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs er-
fordert (§ 100 Abs. 2 PatG).

Eine uneinheitliche Rechtsprechung der Senate des Bundespatentgerichts in Hin-
sicht auf die Patentierbarkeit von Verfahren und Vorrichtungen mit Bezug zur
Datenverarbeitung hat die Anmelderin nicht geltend gemacht; eine solche ist auch
fur den Senat nicht ersichtlich.

Die von der Anmelderin formulierten Fragen, ob eine Datenbank mit Eintragen
Uber Komponenten eines zu fertigenden technischen Geréats und ein damit ver-
bundenes Softwaremodul, das die Kompatibilitat der ausgewéhlten Systemkompo-
nenten des zu fertigenden Gerats mit Hilfe der Datenbank Uberprift und jeden
Konfigurationsschritt aktiv verhindert, der zu einem funktionsunttichtigen Geréat
fuhrt, technische Mittel sind, die der Losung eines konkreten technischen Pro-
blems dienen, konnten, wie ausgefuhrt, im Rahmen der einschlagigen Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs entschieden werden.
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In diesem Zusammenhang verweist die Anmelderin darauf, dass nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs die Prifung auf Vorliegen eines Ausschluss-
tatbestandes nach 8 1 Abs. 3 und 4 PatG nur eine Grobsichtung sein soll und vor-
rangig die Frage der erfinderischen Téatigkeit zu beantworten sei.

Dieser Auffassung kann nur bedingt beigetreten werden. Wie in der BGH-Ent-
scheidung "Wiedergabe topografischer Informationen” ausgefuhrt, dient die vorge-
lagerte Prufung auf das Vorliegen eines Ausschlusstatbestandes "nur einer Art
Grobsichtung zur Ausfilterung derjenigen Félle, in denen der Patentanspruch tber-
haupt keine technische Anweisung enthalt, die sinnvollerweise der Prifung auf
erfinderische Tatigkeit zugrunde gelegt werden kann" (vgl. Mitt. 2011, 61,
Rdnr. [0031]). Daraus ergibt sich, dass die Prufung auf Vorliegen eines der in § 1
Abs. 3 PatG genannten Ausschlusstatbestandes nicht nur dazu dient, festzustel-
len, ob eine dem Patentschutz grundsatzlich zugéngliche Erfindung vorliegt, son-
dern auch maf3geblich ist fur den Gegenstand, der der Prifung auf erfinderische
Tatigkeit zugrunde zu legen ist (vgl. "Webseitenanzeige" Leitsatz b). Im vorliegen-
den Fall hatte daher die Prifung auf erfinderische Téatigkeit mangels technischer

Anweisungen zu unterbleiben.

Der Anregung der Anmelderin auf Zulassung der Rechtsbeschwerde war daher

nicht zu folgen.

Dr. Fritsch Prasch Eder Wickborn
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