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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 055 472.2-53

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 17. November 2011 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder, des Richters
Dipl.-Ing. Baumgardt und des Richters Dipl.-Phys. Dr. Forkel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
05.11



Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 17. November 2004 beim Deutschen

Patent- und Markenamt eingereicht. Sie tragt die Bezeichnung:

Mittel zur Selektion eines statistischen Auswerteverfahrens

fur eine empirische Untersuchung*.

Die Anmeldung wurde von der Prufungsstelle fur Klasse G 06 F des Deutschen
Patent- und Markenamtes mit der Begrindung zurtickgewiesen, dass die Lehre
des Patentanspruchs 1 unter das Patentierungsverbot des § 1 PatG falle, weil sie
ein Verfahren fur eine gedankliche Tatigkeit darstelle und damit nicht-technisch

sei.

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

mindlichen Verhandlung - wie angekindigt - nicht erschienen.

Die Anmelderin beantragt die Aufhebung des Zurtickweisungsbeschlusses und die
Zuruckverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt mit den folgenden

Unterlagen:

- Patentanspriche 1 - 14 sowie 16 vom 24. Oktober 2005, einge-
gangen am 27. Oktober 2005;

- Patentanspruch 15 vom 3. Marz 2006, eingegangen am
7. Marz 2006;

- Beschreibung Seiten 1 - 5 sowie 5a vom 24. Oktober 2005, ein-
gegangen am 27. Oktober 2005;



- Beschreibung Seiten 6 - 14, eingegangen am Anmeldetag;
- 2 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 - 4, eingegangen am Anmel-

detag.

Die Anmelderin vertritt die Auffassung, dass das beanspruchte Verfahren zur
Selektion eines Auswerteverfahrens aus einer Menge von Auswerteverfahren auf
technischem Gebiet liege; es falle somit nicht unter das Patentierungsverbot des
§ 1 PatG. Das beanspruchte Verfahren kénne fur eine Auswertung medizintechni-
scher Messwerte, z. B. von Messwerten, die mit Hilfe eines Computertomogra-
phen oder Kernspin-Tomographen erzeugt werden, herangezogen werden und sei

schon deswegen als eine Lehre zum technischen Handeln anzusehen.

Dem Verfahren liege auch eine technische Problemstellung zugrunde, namlich fur
Messreihen im medizintechnischen Bereich die geeigneten statistischen Auswer-
teverfahren auszuwahlen. Die Anmelderin fihrt sinngemanR aus, dass der themati-
sche Bezug des beanspruchten Verfahrens zum Gebiet der medizinischen Statis-
tik nicht Grund dafur sein kdnne, dass das Verfahren nicht dem Bereich der Tech-
nik zuzurechnen sei. So stelle das Gebiet der Statistik durchaus auch fur viele

Steuerungstechniken einen ganz wesentlichen Bereich dar.

Da im Ubrigen bei der Nutzung des beanspruchten Verfahrens im medizintechni-
schen Bereich Messergebnisse aufbereitet wiirden, sei das Verfahren in Uberein-
stimmung mit der Entscheidung ,Logikverifikation“ als Lehre zum technischen
Handeln anzusehen (vgl. BGH in GRUR 2000, 498 - Logikverifikation).

Weiterhin weist die Anmelderin auf die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs
~Suche fehlerhafter Zeichenketten* und ,Aufzeichnungstrager® hin (vgl. BGH in
BIPMZ 2002, 114 - Suche fehlerhafter Zeichenketten; BGH in GRUR 2005, 749

- Aufzeichnungstréager).



Der geltende Patentanspruch 1 vom 24. Oktober 2005, hier mit einer moglichen

Gliederung versehen, lautet:

.verfahren zur Selektion eines Auswerteverfahrens aus einer
Menge von Auswerteverfahren,

wobei

das Auswerteverfahren optimal fur zwei oder mehrere auszuwer-
tende Messreihen ausgelegt ist, mit folgenden Verfahrensschrit-

ten:

a) Erfassen mehrerer messreihen-spezifischer Bestimmungs-
Signale, die zur Selektion des geeigneten Auswerteverfah-

rens herangezogen werden koénnen in einer ersten Phase

b) Selektion des optimal ausgelegten Auswerteverfahrens aus
der Menge der Auswerteverfahren durch Zugriff auf einen
Zuordnungsmechanismus, der Bestimmungs-Signalen und/
oder einer Kombination von Bestimmungs-Signalen ein far
die jeweilige Messreihe optimal ausgelegtes Auswerteverfah-

ren zuordnet in einer zweiten Phase."

Der Anmeldung soll die Aufgabe zugrunde liegen, einen Weg aufzuzeigen, mit
dem es moglich ist, ein Auswerteverfahren, insbesondere ein statistisches Aus-
werteverfahren aus einer Vielzahl von grundsatzlich moglichen Auswerteverfahren
fur eine vorgegebene Messreihe einer empirischen Untersuchung automatisch
oder halbautomatisch auszufihren und mit dem der Auswahlprozess verbessert,
insbesondere verkirzt werden und kostenminimiert erfolgen kann (vgl. Beschrei-
bung, Seite 3, 3. Absatz).

Mit der Ladung zur mindlichen Verhandlung hat der Senat darauf hingewiesen,

dass das beanspruchte Verfahren bereits aufgrund des Fehlens einer technischen



Problemstellung dem Patentierungsausschluss gemald 8 1 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4

PatG unterfallen konnte.

Zu den weiteren Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

Die Beschwerde wurde rechtzeitig eingelegt und ist auch sonst zulassig. Sie hat
jedoch keinen Erfolg, weil der beanspruchten Lehre keine konkrete technische
Problemstellung zugrunde liegt, so dass der Patentierungsausschluss gemaR § 1
Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG greift. Die Lehre nach dem Patentanspruch 1 ist als
.Programm fir Datenverarbeitungsanlagen als solches" vom Patentschutz ausge-
schlossen (vgl. BGH in BIPMZ 2010, 326 - Dynamische Dokumentengenerierung;
BGH in GRUR 2011, 610 — Webseitenanzeige).

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft ein Verfahren, eine Vorrichtung
und eine Systemanordnung zur Selektion eines Auswerteverfahrens, insbeson-
dere eines statistischen Auswerteverfahrens aus einer Menge von grundsatzlich

anwendbaren Auswerteverfahren.

Sie ist im Bereich der deskriptiven bzw. analytischen Statistik innerhalb der Medi-
zintechnik angesiedelt, wo vorliegende empirische Daten in geeigneter Weise
beschrieben, aufbereitet sowie zusammengefasst und mittels geeigneter Testme-
thoden mdgliche Zusammenhange zwischen den Daten gesucht und bewertet

werden missen.

Die Anmeldung greift das Problem auf, dass unterschiedliche empirische Untersu-
chungen mit unterschiedlichen Messreihen in der Regel auch unterschiedliche

Auswerte- bzw. Testverfahren verlangen.



So kann die Anwendung eines nicht geeigneten Auswerte- bzw. Testverfahrens
dazu fuhren, dass aufwandig gewonnene Daten fehlinterpretiert werden, was zu

schwerwiegenden Fehlern fihren kann.

Als Beispiele fur solche statistischen Testverfahren werden der sog. U-Test und
der Wilcoxon-Test genannt, deren jeweilige Anwendung auch unterschiedliche

Voraussetzungen erfordert, um zu verlasslichen Resultaten zu gelangen.

Bislang gebe es aber kein rechnergestitztes und automatisches Auswabhlverfah-

ren fur ein statistisches Auswerteverfahren fir medizinische Messreihen.

Zur Verbesserung dieser Situation wird vorgeschlagen, an einem EDV-System in
einer ersten Phase mehrere messreihen-spezifische Bestimmungs-Signale zu
erfassen, welche zur Selektion eines geeigneten Auswerteverfahrens herangezo-
gen werden kdnnen. Beim Erfassen der Bestimmungs-Signale handelt es sich
dabei um nichts anderes, als dass Uber das Dialogfeld eines Eingabegerates
Angaben zur Anzahl und zum Typ der Messreihen (abhangige oder unabhangige
Messreihen) sowie zur Art der Messwerte der Messreihen (z. B. Nominal- oder

Rangdaten) vorgenommen werden mussen.

In einer zweiten Phase erfolgt die Auswahl eines geeigneten Auswerteverfahrens
mit Hilfe einer Zuordnungsvorschrift, welche den gemachten Angaben ein optima-

les Auswerteverfahren zuordnet.

Das Verfahren wird auf einem (tblichen) Rechner bzw. Netzwerk durchgefihrt; es

ist keine an das Verfahren angepasste spezielle Rechnerarchitektur ausgewiesen.

2. Als Fachmann, an den sich die beanspruchte Lehre richtet, ist ein Informati-
ker oder Programmierer mit vertieften Kenntnissen in der Softwareentwicklung

anzusehen, welcher zudem eine mehrjahrige Erfahrung in der Entwicklung und



Anwendung von Datenbanksystemen und statistischen Methoden innerhalb der

Medizintechnik besitzt.

Ein solcher Fachmann entnimmt dem Patentanspruch 1 im Wesentlichen ein Ver-
fahren zur Selektion eines Auswerteverfahrens aus einer Menge von Auswertever-
fahren, welches als reine Datenbankanwendung innerhalb eines herkdmmlichen

Computersystems bzw. -netzwerks implementiert ist.

Dabei werden in der Datenbankanwendung zunachst mehrere messreihen-spezi-
fische Bestimmungs-Signale erfasst, um dann mit Hilfe eines Zuordnungsmecha-
nismus den Bestimmungs-Signalen der jeweiligen Messreihe ein optimal ausge-

legtes Auswerteverfahren zuzuordnen.

Den ,Zuordnungsmechanismus” gemafR Merkmal b) interpretiert der Fachmann in
der Weise, dass Datensatze in Tabellen bzw. Relationen mit Hilfe von Schlisseln
so angeordnet sind, dass die erfassten Bestimmungs-Signale bzw. die vom Benut-
zer gemachten Angaben zu Messreihen mit den geeigneten statistischen Auswer-
teverfahren in Ubereinstimmung gebracht werden konnen. Der Zuordnungs-
Mechanismus kann z. B. in Form einer Look-Up-Tabelle ausgebildet sein, die alle
maoglichen Kombinationen von Bestimmungssignalen enthélt (siehe Beschreibung
Seite 13 unten).

Ausgehend vom obigen Verstandnis der Anmeldung ist das beanspruchte Verfah-
ren darauf ausgerichtet, die Verwaltung der in einer Datenverarbeitungsanlage
gesammelten Datenséatze so zu organisieren, dass auf eine benutzerseitige Anfor-
derung hin die gewlnschten Suchergebnisse auf einer Ausgabevorrichtung pra-

sentiert werden kdnnen.

3. Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 ist nicht patentféhig, da es als
.Programm fir Datenverarbeitungsanlagen als solches” gemafR § 1 Abs. 3 Nr. 3

i. V. m. Abs. 4 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen ist.



Gemald der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ,bei Erfindungen mit
Bezug zu Geraten und Verfahren (Programmen) der elektronischen Datenverar-
beitung zunéchst zu klaren, ob der Gegenstand der Erfindung zumindest mit
einem Teilaspekt auf technischem Gebiet liegt (8 1 Abs. 1 PatG). Danach ist zu
prufen, ob dieser Gegenstand lediglich ein Programm fiir Datenverarbeitungsanla-
gen als solches darstellt und deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Der
Ausschlusstatbestand greift nicht ein, wenn diese weitere Prufung ergibt, dass die
Lehre Anweisungen enthalt, die der Losung eines konkreten technischen Pro-

blems mit technischen Mitteln dienen” (BGH, a. a. O. - Webseitenanzeige).

3.1 Der Gegenstand der Anmeldung liegt schon deshalb zumindest mit einem
Teilaspekt auf technischem Gebiet, weil er eine bestimmte Nutzung der Kompo-
nenten einer Datenverarbeitungsanlage lehrt und damit eine Anweisung zum tech-

nischen Handeln gibt (BGH, a. a. O. - Dynamische Dokumentengenerierung).

3.2 Im Verfahren nach dem Patentanspruch 1 kdnnen jedoch keine Anweisun-
gen erkannt werden, die der Lésung eines konkreten technischen Problems mit

technischen Mitteln dienen.

Welches technisches Problem durch eine Erfindung gel6st wird, ist objektiv
danach zu bestimmen, was die Erfindung tatsachlich leistet (BGH in BIPMZ 2005,
77 - Anbieten interaktiver Hilfe).

Im vorliegenden Fall liegt die tatsédchliche Leistung der mit dem Patentanspruch 1
beanspruchten Lehre darin, die an sich vorhandenen Informationen Uber statisti-
sche Auswerteverfahren und Auswahlkriterien auf Basis der Eigenschaften von
Daten einer Messreihe fir eine automatische Selektion zu verwenden, d. h. die

Selektion des Auswerteverfahrens zu automatisieren.

Das objektive Problem besteht demnach darin, die Auswahl eines statistischen

Auswerteverfahrens fir Messreihen mit Daten bestimmter Eigenschaften zu opti-



mieren, d. h. zu beschleunigen und sicherzustellen, dass eine unzureichende
Berlcksichtigung der Eigenschaften nicht zur Auswahl eines ungiinstigeren oder

ungeeigneten Auswerteverfahrens fihrt.

Dieses Problem ist ein reines Problem der Datenverarbeitung, und zwar der

Bereitstellung von Informationen, deren Aufbereitung und Abruf.

Die Losung durch Abspeichern der Informationen in einer Datenbank, so dass bei
Eingabe der Voraussetzungen (d. h. der Messreihen-spezifischen Informationen)
eine automatische Selektion des geeigneten Auswerteverfahrens ermdglicht wird,
verlangt keine technischen Uberlegungen. Auch der Vorschlag, mehrere messrei-
hen-spezifische Bestimmungs-Signale zu erfassen, d. h. Uber Dialogfelder von
Eingabegerédten die Eingabe einer Mehrzahl von Angaben zur Anzahl und zum
Typ der Messreihen sowie zur Art der Messwerte zu ermdglichen, ist eine reine

SoftwaremaRnahme, die keinerlei technische Uberlegungen erfordert.

Da somit ein Datenverarbeitungsproblem durch Mal3nahmen aus dem Bereich der
reinen Informatik gelést wird, liegt keine ,schutzwirdige Bereicherung der Technik
vor* (vgl. BGH in BIPMZ 2002, 114 - Suche fehlerhafter Zeichenketten; BIPMZ
2004, 428 - Elektronischer Zahlungsverkehr), weil das Gebiet der Technik gar
nicht erst betreten wird. Sonach ist die beanspruchte Lehre dem Patentschutz

grundsétzlich nicht zuganglich.

3.3 Der Senat vermag ferner dem von der Anmelderin vorgebrachten Argument
nicht zu folgen, dass das Verfahren als technisch anzuerkennen sei, weil medizin-

technische Messwerte ausgewertet wirden.

So kann der Bedeutungsinhalt der gespeicherten und verarbeiteten Daten die
Zuganglichkeit zum Patentschutz nicht begrinden. Eine solche Sichtweise steht in
Ubereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH in



-10 -

GRUR 2005, 143 - Rentabilitatsermittiung); denn hier wie dort hat die Art der

Daten oder die Frage ihres Ursprungs fur die beanspruchte Lehre keine Relevanz.

3.4  Die Anmelderin ist der Ansicht, dass das beanspruchte Verfahren nach der
Entscheidung ,Logikverifikation* (BGH, a. a. O.) auf technischem Gebiet liege, da
der Bundesgerichtshof dort der Aufarbeitung von Messergebnissen technischen

Charakter zugestanden habe.

Wie in den Entscheidungen ,Logikverifikation* (BGH, a. a. O.) und ,Suche fehler-
hafter Zeichenketten“ (BGH, a. a. O.) ausgefuhrt wird, kann ein Programm paten-
tiert werden, wenn es in technische Ablaufe eingebunden ist, etwa dergestalt,
dass es Messergebnisse aufarbeitet. Die Einbindung in einen technischen Ablauf
ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs notwendiger Bestandtell

einer solchen als technisch einzustufenden Lehre.

Im Gegensatz hierzu ist im vorliegenden Fall kein konkreter Bezug auf technische
Ablaufe erkennbar. Im beanspruchten Verfahren werden keine speziellen Eigen-
schaften der erfassten Messdaten beriicksichtigt, die sich aus dem zur Aufnahme
der Daten verwendeten technischen Gerét, z. B. einem Computertomographen
oder einem Kernspin-Tomographen, ergeben. Das beanspruchte Verfahren soll im
Gegenteil nicht auf ein Gebiet beschrankt sondern nach Verstandnis der Anmelde-

rin universell, d. h. auch auf andere Gerate anwendbar sein.

Somit ist das beanspruchte Verfahren auch unter Beriicksichtigung der Entschei-
dungen ,Logikverifikation* (BGH, a. a. O.) und ,Suche fehlerhafter Zeichenketten*
(BGH, a. a. O.) dem Patentschutz nicht zuganglich.

3.5 Nach der von der Anmelderin angefihrten Entscheidung des Bundesge-
richtshofs ,Aufzeichnungstrager® (BGH, a.a.O.) ist bei der Beurteilung der
Zuganglichkeit zum Patentschutz maf3geblich, ,,ob die beanspruchte Lehre Anwei-

sungen enthalt, die der Losung eines konkreten technischen Problems mit techni-
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schen Mitteln dienen. Ist dies der Fall, kommt es nicht darauf an, ob der Patentan-
spruch auch auf die Verwendung eines Algorithmus, einen im geschaftlichen
Bereich liegenden Zweck oder den Informationscharakter des Verfahrensergebnis-
ses oder der beanspruchten Sache abstellt.” Wie bereits oben dargelegt, fiihrt
aber gerade das Fehlen einer konkreten technischen Problemstellung im vorlie-
genden Fall dazu, dass der Patentierungsausschluss gemald 8 1 Abs. 3 i. V. m.
Abs. 4 PatG greift. Dabei kann es dahingestellt bleiben, ob die beanspruchte
Lehre noch einen mathematischen bzw. geschaftlichen Aspekt oder zusatzlich den

Aspekt einer blo3en Informationswiedergabe aufweist.

Bei dieser Sachlage war von einer Zurtickverweisung abzusehen (BGH BIPMZ 92,
496 - Entsorgungsverfahren) und die Beschwerde der Anmelderin zurtickzuwei-

sen.

Dr. Fritsch Eder Baumgardt Dr. Forkel
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