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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung auf ZurlUckweisung der europaischen

Patentanmeldung Nr. 00 112 082.3.

IT. In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende

Druckschrift verwiesen:

D1: WO-A-97/22058.

III. Die Prlufungsabteilung befand, dass der Gegenstand der
Ansprliiche 1-12 in der urspriinglichen Fassung keinen
technischen Charakter aufweise (Artikel 52 (2) EPU). Er
sei auch nicht neu (Artikel 54 EPU), da die technischen
Merkmale bekannt seien, und beruhe nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU), da keine

technische Aufgabe geldst werde.

Iv. Mit der am 29. Oktober 2003 eingelegten Beschwerde
beantragte die Beschwerdeflihrerin, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Grundlage der

Unterlagen in der urspringlichen Fassung zu erteilen.

V. Die Kammer hat in einem Bescheid vom 19. Januar 2006
ihre vorlaufige Meinung zu der Beschwerde dargelegt.
Nach Ansicht der Kammer sei zwar der Gegenstand des
Anspruchs 1 kein Verfahren fir geschaftliche Tatigkeiten
als solches im Sinne von Artikel 52 (2), (3) EPU, jedoch
sei der Unterschied zu dem aus D1 bekannten Verfahren
nicht-technischer Natur, da er ausschlief3lich im

Informationsgehalt zu speichernder Daten liege.

1564.D



VI.

VII.

1564.D

- 2 - T 0476/04

Am 22. Juni 2006 fand eine mindliche Verhandlung vor der
Kammer statt. Die Beschwerdeflhrerin reichte sechs neue

Hilfsantradge ein.

Anspruch 1 gemafd den geltenden Antragen lautet:

Hauptantrag:

"1l. Verfahren zur Ermittlung von Boni fir Aktionen von
Konsumenten, bei welchem die Aktionen durch ein EDV-
System erfasst werden, den Aktionen aus dem Vergleich
mit Eintrdgen in einer ersten Datenbank von dem EDV-
System Boni zugeordnet werden und die einem Konsumenten
zuzuordnenden Boni in einer zweiten Datenbank
gespeichert werden,

dadurch gekennzeichnet, dass zu den einem Konsumenten
zuzuordnenden, mit Boni verbundenen Aktionen
Informationen in einer dritten Datenbank gespeichert
werden und von dem EDV-System zumindest aus den in der
dritten Datenbank gespeicherten Informationen
Kundenensembles Uber Suchkriterien zu den Informationen

selektiert werden."

Hilfsantrag 1:

"l. Verfahren zur Ermittlung von Boni flr Aktionen von
Konsumenten mit folgenden Schritten:

Erfassen von Aktionen durch Datenerfassungssysteme eines
EDV-Systems,

Ermitteln von den Aktionen zugeordneten Boni durch
Vergleichen der Aktionen mit Eintrdgen in einer ersten
Datenbank und Auswadhlen der den Eintragen zugeordneten

Boni,
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Speichern der ermittelten Boni zusammen mit Kundendaten
in einer zweiten Datenbank,

dadurch gekennzeichnet,

dass Informationen zu den mit Boni verbundenen Aktionen
mit Hilfe der Datenerfassungssysteme erfasst werden,
dass die Informationen einem Konsumenten zugeordnet
werden,

dass die Informationen Uber die Aktionen zusammen mit
den Kundendaten in einer dritten Datenbank gespeichert
werden, und

dass von dem EDV-System zumindest aus den in der dritten
Datenbank gespeicherten Informationen Kundenensembles
Uber Suchkriterien zu den Informationen selektiert

werden."

Hilfsantrag 2:

"1. Verfahren zur Ermittlung von Boni flr Aktionen von
Konsumenten mit folgenden Schritten:

Erfassen von Aktionen durch Datenerfassungssysteme eines
EDV-Systems,

Ermitteln von den Aktionen zugeordneten Boni durch
Vergleichen der Aktionen mit Eintrdgen in einer ersten
Datenbank und Auswahlen der den Eintragen zugeordneten
Boni,

Speichern der ermittelten Boni zusammen mit Kundendaten
in einer zweiten Datenbank,

dadurch gekennzeichnet,

dass die erste Datenbank dem jeweiligen Datenerfassungs-
system zugeordnet und lokal angeordnet ist,

dass Informationen zu den mit Boni verbundenen Aktionen
mit Hilfe der Datenerfassungssysteme erfasst werden,
dass die Informationen einem Konsumenten zugeordnet

werden,
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dass die Informationen Uber die Aktionen zusammen mit
den Kundendaten in einer dritten Datenbank gespeichert
werden, und

dass von dem EDV-System zumindest aus den in der dritten
Datenbank gespeicherten Informationen Kundenensembles
Uber Suchkriterien zu den Informationen selektiert

werden."

Hilfsantrag 3:

"1l. Verfahren zur Ermittlung von Boni fir Aktionen von
Konsumenten mit folgenden Schritten:

Erfassen von Aktionen durch Datenerfassungssysteme eines
EDV-Systems,

Ermitteln von den Aktionen zugeordneten Boni durch
Vergleichen der Aktionen mit Eintrdgen in einer ersten
Datenbank und Auswadhlen der den Eintrdgen zugeordneten
Boni,

Speichern der ermittelten Boni zusammen mit Kundendaten
in einer zweiten Datenbank,

dadurch gekennzeichnet,

dass Informationen zu den mit Boni verbundenen Aktionen
mit Hilfe der Datenerfassungssysteme erfasst werden,
dass die Informationen einem Konsumenten zugeordnet
werden,

dass die Informationen Uber die Aktionen zusammen mit
den Kundendaten in einer dritten Datenbank gespeichert
werden,

dass in einer vierten Datenbank auf anderen Wegen
gewonnene Zusatzinformationen zu den Konsumenten
gespeichert werden,

dass von dem EDV-System nach VerkniUpfung der dritten und
der vierten Datenbank zumindest aus den in der dritten

Datenbank gespeicherten Informationen Kundenensembles
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Uber Suchkriterien zu den Informationen und

Zusatzinformationen selektiert werden."

Hilfsantrag 4:

"l. Verfahren zur Ermittlung von Boni fir Aktionen von
Konsumenten mit folgenden Schritten:

Erfassen von Aktionen durch Datenerfassungssysteme eines
EDV-Systems,

Ermitteln von den Aktionen zugeordneten Boni durch
Vergleichen der Aktionen mit Eintrdgen in einer ersten
Datenbank und Auswahlen der den Eintrdgen zugeordneten
Boni,

Speichern der ermittelten, einem Kunden zuzuordnenden
Boni in einer zweiten Datenbank,

dadurch gekennzeichnet,

dass Informationen zu den mit Boni verbundenen Aktionen
mit Hilfe der Datenerfassungssysteme erfasst werden,
dass die Informationen einem Konsumenten zugeordnet
werden,

dass die Informationen lber die Aktionen in einer
dritten Datenbank gespeichert werden, und

dass von dem EDV-System zumindest aus den in der dritten
Datenbank gespeicherten Informationen Kundenensembles
Gber Suchkriterien zu den Informationen selektiert

werden."

Hilfsantrag 5:

"l. Verfahren zur Ermittlung von Boni flr Aktionen von
Konsumenten mit folgenden Schritten:
Erfassen von Aktionen durch Datenerfassungssysteme eines

EDV-Systems,
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Ermitteln von den Aktionen zugeordneten Boni durch
Vergleichen der Aktionen mit Eintrdgen in einer ersten
Datenbank und Auswahlen der den Eintragen zugeordneten
Boni,

Speichern der ermittelten, einem Kunden zuzuordnenden
Boni in einer zweiten Datenbank,

dadurch gekennzeichnet,

dass die erste Datenbank dem jeweiligen
Datenerfassungssystem zugeordnet und lokal angeordnet
ist,

dass Informationen zu den mit Boni verbundenen Aktionen
mit Hilfe der Datenerfassungssysteme erfasst werden,
dass die Informationen einem Konsumenten zugeordnet
werden,

dass die Informationen tiber die Aktionen in einer
dritten Datenbank gespeichert werden, und

dass von dem EDV-System zumindest aus den in der dritten
Datenbank gespeicherten Informationen Kundenensembles
Uber Suchkriterien zu den Informationen selektiert

werden."

Hilfsantrag 6:

"l. Verfahren zur Ermittlung von Boni flr Aktionen von
Konsumenten mit folgenden Schritten:

Erfassen von Aktionen durch Datenerfassungssysteme eines
EDV-Systems,

Ermitteln von den Aktionen zugeordneten Boni durch
Vergleichen der Aktionen mit Eintrdgen in einer ersten
Datenbank und Auswahlen der den Eintragen zugeordneten
Boni,

Speichern der ermittelten, einem Kunden zuzuordnenden
Boni in einer zweiten Datenbank,

dadurch gekennzeichnet,
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dass Informationen zu den mit Boni verbundenen Aktionen
mit Hilfe der Datenerfassungssysteme erfasst werden,
dass die Informationen einem Konsumenten zugeordnet
werden,

dass die Informationen Uber die Aktionen in einer
dritten Datenbank gespeichert werden,

dass in einer vierten Datenbank auf anderen Wegen
gewonnene Zusatzinformationen zu den Konsumenten
gespeichert werden,

dass von dem EDV-System nach Verknlpfung der dritten und
vierten Datenbank zumindest aus den in der dritten
Datenbank gespeicherten Informationen Kundenensembles
Uber Suchkriterien zu den Informationen und

Zusatzinformationen selektiert werden."

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die Zurlckweisung
aufzuheben und ein Patent auf folgender Grundlage zu

erteilen:

Ansprlche 1-12 wie ursprlinglich eingereicht (Hauptantrag)
oder einem der Hilfsantrdge 1-6 wie Uberreicht in der

miindlichen Verhandlung vom 22. Juni 2006.

Am Ende der mGndlichen Verhandlung verklindete die Kammer

ihre Entscheidung.

Entscheidungsgrinde

1564.D

Die Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ermittlung von
Boni fir Konsumentenaktionen, das sich eines EDV-Systems

bedient. In diesem System sind drei Datenbanken
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vorgesehen. In der ersten Datenbank werden verschiedenen
Aktionen, insbesondere Kaufen, entsprechende Boni
zugeordnet. In der zweiten Datenbank werden einem
Konsumenten zugeordnete Boni und in der dritten
Informationen zu ihm zuzuordnenden Aktionen gespeichert.
Diese Informationen kénnen z.B. das Kaufdatum oder der
Warenwert sein (vgl. Anspruch 4). Die dritte Datenbank
ermdbglicht die Erstellung von Kundenensembles im Rahmen

von Direktmarketing-Aktionen.

Technizitdt

Das Verfahren gemafs Anspruch 1 umfasst ein EDV-System
und stellt daher eine Erfindung im Sinne des

Artikels 52 (1) EPU dar (vgl. T 258/03 -
Auktionsverfahren/HITACHI, ABl. EPA 2004,575).

Hauptantrag: Erfinderische T4tigkeit

Ausgehend von der Beschreibung der vorliegenden
Anmeldung (s. Absatze [0001] und [0002]) sind schon
Verfahren zur Ermittlung von Boni bekannt, welche die
Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 aufweisen. Bei
diesen Verfahren werden jedoch keine Informationen zu
einem Konsumenten zuzuordnenden, mit Boni verbundenen
Aktionen gespeichert. Deshalb wird in der
Beschreibungseinleitung festgestellt, dass die
Méglichkeiten, Kundenprofile fir die Steuerung von
Direktmarketing-Aktionen zu gewinnen, stark begrenzt
seien. Die angegebene Aufgabe der Erfindung bestehe
deshalb darin, diese Mdglichkeiten zu verbessern

(s. Absatz [0006]).
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Nach Ansicht der Kammer, und auch der PriUfungsabteilung,
ist die oben genannte Aufgabe jedoch nicht technischer
Natur. Die Beschwerdefihrerin hat sie deshalb
umformuliert und sieht sie nunmehr in der Bereitstellung
eines Verfahrens, mit dessen Hilfe Datensatze Uber
Suchkriterien selektiert werden kdénnen, ohne die
Erfassung und Speicherung weiterer den Datensatzen
zuzuordnenden Daten zu beeinflussen
(Beschwerdebegrindung, S. 8,9). Diese Aufgabe werde
durch die dritte Datenbank geldst, in der die
Informationen Uber Aktionen der Konsumenten gespeichert
werden. Diese Datenbank sei von der ersten und zweiten
Datenbank getrennt. Deshalb sei die Suche nach
Kundenensembles ohne Einfluss auf die Leistungsfahigkeit
der Speicherung von Werten in der zweiten Datenbank

mdglich (s. Brief vom 19. Mai 2006, S. 3).

Die Kammer stellt fest, dass diese Aufgabe der Anmeldung
nicht explizit entnehmbar ist. Eindeutig offenbart ist
lediglich das Vorhandensein einer "dritten Datenbank"
sowie die Speicherung in dieser von Informationen zu
Konsumenten zuzuordnenden Aktionen. Eine "Datenbank" im
Sinne der Erfindung wird in der Anmeldung als "die
Méglichkeit zum geordneten Ablegen von Daten" definiert
(Absatz [0010]). Die Funktionen von mehreren Datenbanken
kénnen, wie im gleichen Absatz dargelegt, auch durch
"ein einziges zentral oder verteilt angeordnetes
Datenbanksystem verwirklicht werden". Nach Meinung der
Kammer kénnen diese Angaben dahingehend verstanden
werden, dass eine "Datenbank" nicht durch ihre Struktur,
sondern durch die in ihr gespeicherten Daten definiert
wird. Wenn dem so ist, sind die wvon der
Beschwerdefihrerin vorgeschlagene Aufgabe und ihre

Losung den urspringlichen Anmeldeunterlagen auch nicht
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implizit entnehmbar, denn die "dritte Datenbank" ist
nicht unbedingt von der zweiten Datenbank strukturell
getrennt und bietet deshalb nicht die geltend gemachte
Mébglichkeit einer von der zweiten Datenbank unabhangigen
Suche nach Kundenensembles. Die Erfindung ist dann nahe
liegend, denn sie erschdépft sich in der Speicherung von
Informationen, die lediglich eine kommerzielle Bedeutung

besitzen.

Die Kammer will jedoch nicht ausschlieflen, dass der
Fachmann den Begriff "dritte Datenbank" in dem von der
Beschwerdefiihrerin gewollten Sinn von "getrennt,
unabhangig" verstanden hatte. Die angegebene Aufgabe
ware dann zuladssig. Der Vorteil der Erfindung bestinde
in einem separaten Zugriff auf die gespeicherten
Informationen ohne Leistungseinbuf’en in den anderen

Datenbanken.

Jedoch beruht die Erfindung auch bei dieser
Betrachtungsweise nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit. Falls es aus kommerziellen Grlnden zweckmafig
erscheint, Daten zu Kundenaktionen zu sammeln und
auszuwerten, und das schon zur Verwaltung der Kundenboni
verwendete EDV-System diese Aufgabe Ubernehmen soll, ist
bei wachsenden Kundenzahlen unvermeidlich, dass das
System irgendwann an seine Grenzen stoRt. In dieser
Situation wlrde sich der Fachmann fir eine Erweiterung
des Systems entscheiden. Er kdénnte z.B.
leistungsstarkere Prozessoren oder verbesserte Software
einsetzen. Insbesondere kdénnte er intensiv benutzte
Datenbanken effizienter gestalten. Dabei ist flir den
Fachmann ohne weiteres erkennbar, dass die gespeicherten
Datensatze unterschiedlichen Anforderungen genligen

missen, die sowohl einen hdufigen Echtzeit-Zugriff
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(Erfassung und Zuordnung von Boni-Daten) als auch eine
nicht in Echtzeit erfolgende Datenanalyse (Erstellung
von Kundenprofilen) beinhalten. Wenn urspringlich eine
einzige (schon vorhandene) Datenbank fur alle
Datenbewegungen vorgesehen ist, und diese den
unterschiedlichen Anforderungen nicht mehr gerecht wird,
kann es nicht erfinderisch sein, sie einfach aufzuteilen
und den neuen Datenbanken entsprechende Teilaufgaben zu
geben. Anspruch 1 sieht vor, dass die neu gebildete,
"dritte" Datenbank die neue Aufgabe der
Informationsspeicherung Ubernimmt. Dass diese
zusatzliche Funktion durch einen zusatzlichen Bauteil

ausgefihrt wird, ist kein erfinderischer Ansatz.

Es folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruht (Artikel 56 EPU).

Hilfsantrdge 1-3

Die AnsprlUche 1 gemafs den Hilfsantrdgen 1-3 haben das
Merkmal gemeinsam, dass die ermittelten Boni "zusammen
mit Kundendaten in einer zweiten Datenbank" und die
Informationen zu den Aktionen "zusammen mit den
Kundendaten in einer dritten Datenbank" gespeichert

werden.

In der Beschreibung kommt das Wort "Kundendaten" im
Zusammenhang mit der zweiten oder dritten Datenbank
nicht vor. Es kann aber als implizit offenbart gelten,
dass die zweite Datenbank Informationen Uber Kunden
enthalt, denn sie verwaltet die Boni. Analog muss die
dritte Datenbank Uber Referenzdaten verflgen, die eine
Zuordnung der in ihr enthaltenen Informationen zu den

Konsumenten erlauben. Es ist jedoch nicht offenbart,
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dass die dritte Datenbank die gleichen Kundendaten
enthdlt wie die zweite, sondern nur, das die

Informationen in der dritten Datenbank den Konsumenten

auf irgendeine Weise - z.B. durch Referenzen zu der
zweiten Datenbank - zuzuordnen sind (vgl. z.B. Absatze
[0025] und [0026]). Die vorgenommenen Anderungen stellen

deshalb eine nicht offenbarte Prazisierung des
Anmeldegegenstandes dar, und sind somit unzuldssig

(Artikel 123 (2) EPU).

Hilfsantrag 4

Im Vergleich zum Hauptantrag ist das Verfahren gemaf dem
4. Hilfsantrag im Wesentlichen dadurch weiter
eingeschrankt, dass die Informationen zu den mit Boni
verbundenen Aktionen mit Hilfe der
Datenerfassungssysteme erfasst werden, welche die
Aktionen selbst erfassen. Wenn beispielsweise ein
Konsument einen Kauf bei einem an ein
Kundenbindungsprogramm angeschlossenen Unternehmen auf
elektronischem Weg tatigt, werden die Kaufinformationen
(z.B. das Kaufdatum) gleich vom Datenerfassungssystem

des Unternehmens erfasst.

In diesem Merkmal vermag die Kammer allerdings keine
erfinderische Tatigkeit zu erkennen. Zum Zeitpunkt des
Kaufs stehen die Kaufdaten dem Datenerfassungssystem des
Unternehmens unmittelbar zur Verfligung. Sinnvollerweise

sollten sie dann auch von diesem System erfasst werden.

Es folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf
einer erfinderischen T&tigkeit beruht (Artikel 56 EPU).
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Hilfsantrag 5

Verglichen mit dem vorangehenden Antrag enthalt
Anspruch 1 nach dem 5. Hilfsantrag das weitere Merkmal,
dass die erste Datenbank dem jeweiligen
Datenerfassungssystem zugeordnet und lokal angeordnet
ist. "Lokal" heifft in diesem Zusammenhang, dass die
Datenbank bei einem an dem Kundenbindungsprogramm
beteiligten Unternehmen aufgestellt ist (vgl.

Absatz [0024] der Beschreibung) .

Auch dieses Merkmal ergibt sich jedoch in nahe liegender
Weise aus den in der Beschreibung als bekannt
vorausgesetzten Verfahren. Aufgabe der ersten Datenbank
ist es, Kundenaktionen zugeordnete Boni zu ermitteln.
Aus geschaftlichen Grlinden liegt die Verantwortung fur
diese Zuordnung nicht beim Betreiber des
Kundenbindungprogrammes, sondern bei dem daran
angeschlossenen Unternehmen. Dort erfolgt logischerweise

auch die Ermittlung der Boni.

Es folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf

einer erfinderischen T&tigkeit beruht (Artikel 56 EPU).

Hilfsantrag 6

Gemafy dem 6. Hilfsantrag umfasst das beanspruchte
Verfahren zusédtzlich zu den schon behandelten Merkmalen
die Speicherung in einer wvierten Datenbank von "auf
anderen Wegen" gewonnenen zZusatzinformationen zu den
Konsumenten. In der Beschreibung wird erlautert, dass es
hier beispielsweise um Informationen aus
Fragebogenaktionen geht, die in bestehenden

Kundendatenbanken gespeichert sind (vgl. Absatze [0016]
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und [0028]) . Erfindungsgemdfs werden bei der Selektierung
der Kundenensembles die dritte und vierte Datenbank

verknlUpft.

7.2 Auch diese Zusatzinformationen haben keinerlei
technische Bedeutung, sondern dienen lediglich der
Erstellung von Kundenprofilen. Sie zu nutzen war eine
kommerzielle Entscheidung. Die Aufgabe des Fachmannes
bestand darin, die Zusatzinformationen mit den Ubrigen
Informationen zu verbinden. Die vorgeschlagene Losung
sieht vor, die (schon vorhandene) vierte Datenbank mit
der dritten Datenbank zu verknlUpfen. Dies ist jedoch
nicht eine auf technischen Uberlegungen basierende Idee,

sondern eine blofle Umformulierung der Aufgabe.
Es folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit beruht (Artikel 56 EPU).

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlUckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende

P. Guidi S. V. Steinbrener
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