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Entscheidung der Priufungsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 27. Juni 2008
zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 05015326.1
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zurickgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

C7744.D

Die Beschwerde der Anmelderin richtet sich gegen die
Entscheidung der Prufungsabteilung, die europaische
Patentanmeldung Nr. 05 015 326 zuruckzuweisen (Artikel
97(2) EPU).

Das Prufungsverfahren kann wie folgt zusammengefasst

werden:

Die Recherchenabteilung teilte der Anmelderin in einer
Erklarung nach Regel 45 EPU 1973 mit, dass sich die
Anspriuche auf nichttechnische Sachverhalte bezégen, die
nach Artikel 52(2) und (3) EPU 1973 von der
Patentierbarkeit ausgeschlossen waren, oder auf
allgemein bekannte Merkmale zu deren technologischer
Umsetzung. Es konnte keine technische Aufgabe
festgestellt werden, deren LOsung eine erfinderische
Tatigkeit beinhalten wirde. Daher ware es nicht moéglich,
sinnvolle Ermittlungen Uber den Stand der Technik
durchzufihren. Sollten die der Erklarung zugrunde
liegenden Mangel behoben werden, kdnnte im Zuge der

Prifung eine Recherche durchgefihrt werden.

In der mundlichen Verhandlung vor der Prifungsabteilung
beantragte die Anmelderin ein Patent zu erteilen auf
Grundlage der ursprunglich eingereichten Anspriche
(Hauptantrag) oder auf Grundlage der mit Schreiben vom
15.04.2008 als erstem beziehungsweise zweitem
Hilfsantrag eingereichten Anspriche. Ferner beantragte
die Anmelderin die Durchfihrung einer zusatzlichen
Recherche. Der Wortlaut des Anspruchs 1 des zweiten
Hilfsantrags lautete wie folgt:
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"Datenverarbeitungssystem mit

- Mitteln (118) zum Zugriff auf eine medizinische Fall-
Datenbank (104),

- Mitteln (118, 120, 124; 136) zur Eingabe fallbezogener
Daten i1n die Fall-Datenbank,

- Mitteln (118) zum Zugriff auf eine medizinische
Fachfragen-Datenbank (110),

- Mitteln (118) zur Generierung einer Abfrage fur die
Fachfragen-Datenbank mit Hilfe der fallbezogenen Daten,
- Mitteln (118, 120; 150) zur Ausgabe einer durch die
Abfrage erhaltenen Fachfrage,

- Mitteln (118, 120; 150, 154) zur Eilngabe einer Antwort
auf die Fachfrage,

- Mitteln (118) zur Auswertung der Antwort,

wobei die Fall-Datenbank fur jeden Patienten eine
virtuelle Karteikarte zur Eingabe der fallbezogenen
Daten des betreffenden Patienten beinhaltet, wobei die
Abfrage nach Schlieflen der virtuellen Karteikarte
generiert wird, wobei die Fachfragen-Datenbank zu jeder
Fachfrage eine Fachfragen-Kennung als Zugriffsschlussel
beinhaltet, wobeil das Datenverarbeitungssystem ferner
Mittel zur Speicherung einer Fachfragen-Kennung, wenn
auf die entsprechende Fachfrage nach der Ausgabe keine
Antwort eingegeben wird, aufweist, wobeil das
Datenverarbeitungssystem ferner eine Schnittstelle (130)
aufweist fur ein tragbares elektronisches Gerat (132)
zur Ubertragung der gespeicherten Fachfragen-Kennungen
und / oder der entsprechenden Fachfragen an das tragbare
Gerat."

Die Priufungsabteilung entschied in der angefochtenen
Entscheildung, dass der Gegenstand der Anspriche 1, 8
und 10 des Hauptantrags, des Anspruchs 1 des ersten

Hilfsantrags und des Anspruchs 1 des zweiten
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Hilfsantrags keine erfinderische Tatigkeit im Sinne des
Artikels 56 EPU 1973 aufweise und dass sie dem Antrag
auf eine zusatzliche Recherche nicht stattgabe.

In der mundlichen Verhandlung vor der Kammer beantragte
die Beschwerdefuhrerin (Anmelderin), die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage
des Hauptantrags oder der Hilfsantrdge 1 oder 2, alle
eingereicht mit Schreiben vom 20. Dezember 2011, zu
erteilen oder die Sache an die 1. Instanz
zuruckzuverweisen, sowie die Beschwerdegebuhr

zurickzuzahlen.

Der Wortlaut des Anspruchs 1 des Hauptantrags lautet wie
folgt:

"Datenverarbeitungssystem mit

- Mitteln (118) zum Zugriff auf eine medizinische Fall-
Datenbank (104),

- Mittel zum Empfang fallbezogener Daten von einem
medizintechnischen Gerat (124),

- Mitteln (118, 120, 124; 136) zur Eingabe der
fallbezogenen Daten in die Fall-Datenbank,

- Mitteln (118) zum Zugriff auf eine medizinische
Fachfragen-Datenbank (110),

- Mitteln (118) zur Generierung einer Abfrage fur die
Fachfragen-Datenbank mit Hilfe der fallbezogenen
Daten,

- Mitteln (118, 120; 150) zur Ausgabe einer durch die
Abfrage erhaltenen Fachfrage,

- Mitteln (118, 120; 150, 154) zur Eingabe einer
Antwort auf die Fachfrage,

- Mitteln (118) zur Auswertung der Antwort."
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Die Beschwerdefuhrerin (Anmelderin) hat im Wesentlichen
Folgendes vorgetragen:

() Hauptantrag / Zurickverweisung

Das Im Anspruch 1 enthaltene Merkmal betreffend Mittel
zur Generierung einer Abfrage fur die Fachfragen-
Datenbank mit Hilfe fallbezogener Daten sei technischer
Natur, da es erforderlich sei, die fallbezogenen Daten
mittels des Datenverarbeitungssystems zu verarbeiten, um
daraus Informationen zu extrahieren, welche bei der
Abfrage verwendet werden konnen. Dieses Merkmal sei auch

nicht notorisch bekannt.

AuRerdem enthalte Anspruch 1 das Merkmal, dass das
Datenverarbeitungssystem Mittel zum Empfang
fallbezogener Daten von einem medizinisch-technischen
Gerat aufweise, wodurch sichergestellt werde, dass der
Arzt mit den Fachfragen konfrontiert werde, welche fiur
thn relevant seien. Fehlinterpretationen der Messdaten
oder Tippfehler, welche zu irrelevanten Fachfragen

fihren koéonnen, werden dadurch vermieden.

Durch die Kombination dieser Merkmale werde das
objektive technische Problem geldst, einen Arzt mit
Fachfragen fur einen Lernvorgang zu konfrontieren,
welche von 1hm behandelte medizinische Falle betreffen.
Die beanspruchte Losung kdénne nicht als Routinetatigkeit
angesehen werden, die mit herkémmlichen
Programmiertechniken zu bewaltigen sei. Ausgehend von
dem 1n der Anmeldung erwdhnten Dokument DE 697 17 659 T2
sel es daher nicht moéglich, In naheliegender Weise zum
Gegenstand der Anspriche des Hauptantrags zu gelangen,

der somit erfinderisch sei.
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(b) Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr

Durch die Durchfiuhrung des Aufgabe-LOsungs-Ansatzes zur
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit habe die
Priufungsabteilung implizit anerkannt, dass der
beanspruchte Gegenstand nicht nur notorischem Fachwissen
zuzuordnen sei. Demnach hatte gemal der Entscheidung

T 1242/04 eine zusatzliche Recherche durchgefiuhrt werden

mussen.

Ferner gehe aus der Abschrift der Niederschrift Uber die
mindliche Verhandlung vor der Prufungsabteilung hervor
(siehe Punkt 11), dass nach Meinung der
Prifungsabteilung ein tragbares elektronisches Gerat zum
Prioritatszeitpunkt fir den Zweck der Datenverarbeitung
ublich gewesen sei. In der Entscheidung werde
argumentiert (siehe Punkt 4.4), dass die im Anspruch 1
des zweiten Hilfsantrags beanspruchte Verwendung eines
tragbaren Gerats nicht ein Merkmal sei, welches eine
erfinderische Tatigkeit aufweisen konne; vielmehr misse
dies fachublich entschieden werden. Daraus gehe hervor,
dass die Prifungsabteilung der Ansicht gewesen sei, dass
die Verwendung eines tragbaren Gerats nicht als
notorisches Fachwissen anzusehen sei. Damit ware es aber
entsprechend gangiger Rechtsprechung notwendig gewesen
eine zusatzliche Recherche anzufertigen (siehe die
Entscheidung T 1515/07).

Es stelle daher einen wesentlichen Verfahrensfehler dar,

dass keine zusatzliche Recherche durchgefihrt worden sel.
Daher sei die Beschwerdegebiuhr zuriuckzuzahlen.

C7744.D
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Entscheidungsgrinde

1.

2.2

C7744.D

Zulassigkeit

Die Beschwerde ist zulassig.

Hauptantrag / Zurickverweisung

Die Recherchenabteilung teilte der Anmelderin - auf
Artikel 52(2) und (3) EPU 1973 verweisend - in einer
Erklarung nach Regel 45 EPU 1973 mit, dass es nicht
moglich ware, sinnvolle Ermittlungen Uber den Stand der

Technik durchzufihren.

Die Priufungsabteilung gab dem Antrag der Anmelderin auf
eine zusatzliche Recherche nicht statt und wies die
Anmeldung in der angefochtenen Entscheidung wegen
fehlender erfinderischer Tatigkeit Im Sinne des
Artikels 56 EPU 1973 zurick.

In der angefochtenen Entscheidung wurde als
nachstliegender Stand der Technik eine
Datenverarbeitungsanlage angesehen, welche am Anmeldetag
wohlbekannt gewesen sei. Letzteres wurde von der
Beschwerdefuhrerin (Anmelderin) nicht bestritten.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags betrifft

ein Datenverarbeitungssystem mit — unter anderen —

folgenden zusatzlichen Merkmalen:

(1) "Mittel [sic] zum Empfang fallbezogener Daten von
einem medizintechnischen Gerat (124)", und

(in) "Mitteln (118) zur Generierung einer Abfrage fur
die Fachfragen-Datenbank mit Hilfe der
fallbezogenen Daten™.
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Die Kammer teilt die Ansicht der Beschwerdefihrerin
(Anmelderin), dass diese Merkmale den Vorteil haben,
dass Fehlinterpretationen der Messdaten oder Tippfehler,
welche zu irrelevanten Fachfragen fuhren koénnen,
vermieden werden. Die von den Merkmalen (1) und (i1)
geloste technische Aufgabe kann daher darin gesehen
werden, die Lehrmethode in benutzerfreundlicher und

Fehler-resistenter Weise zu implementieren.

Der malRRgebende Fachmann kann daher als der auf dem
Gebiet der Datenverarbeitung kundige Fachmann angesehen

werden.

Nach Ansicht der Kammer geht zumindest das Merkmal (i)
Uber das hinaus, was unbestreitbar zum Fachwissen auf
dem Gebiet der Datenverarbeitung gehort, d.h. dieses
Merkmal zahlt nicht zum "notorischen” Fachwissen, da es
nicht generisch ist. Ferner wird es auch von der
Beschwerdefihrerin (Anmelderin) bestritten, dass das

Merkmal (i) zum Fachwissen des Fachmanns zahlt.

2.3 Die Kammer ist der Ansicht, dass es unter diesen
Umstanden notwendig ist, eine zusatzliche Recherche zur
Bestimmung des einschlagigen Standes der Technik
durchzufihren, bevor die Neuheit und erfinderische
Tatigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 des
Hauptantrags beurteilt werden kann (siehe T 1242/04,
Grunde 8 und 9). Die Angelegenheit ist daher zur
Durchfuhrung einer zusatzlichen Recherche und zur
weilteren Prufung an die erste Instanz zuruckzuverweisen
(Artikel 111(1) EPU 1973).

C7744.D
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3. Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr

3.1 Nach Ansicht der Beschwerdefihrerin geht insbesondere
aus Punkt 11 der Abschrift der Niederschrift uber die
mundliche Verhandlung vor der Prifungsabteilung und aus
Punkt 4.4 der angefochtenen Entscheidung hervor, dass
die Priufungsabteilung der Meinung war, dass zumindest
das Vorsehen des tragbaren elektronischen Gerats nicht
als notorisch bekannt einzustufen sei und dass
diesbeziglich eine Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit stattzufinden habe.

3.2 Im Punkt 11 der Abschrift der Niederschrift Uber die
mindliche Verhandlung vor der Prufungsabteilung findet

sich folgende Feststellung:

"Ein tragbares elektronisches Gerat im Sinne der
Anmeldung war ebenfalls zum Prioritatszeitpunkt fir den

Zweck der Datenverarbeitung ublich.™

Daraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass die
Prufungsabteilung nicht der Ansicht gewesen sei, dass
eln tragbares Ger&t zum notorischen Fachwissen gehort.
Vielmehr ist diese Feststellung mit einer solchen
Ansicht im Einklang. Ferner steht im Punkt 17 der oben
genannten Abschrift, dass die Prufungsabteilung wahrend
des Verfahrens die Moglichkeit gehabt hatte Dokumente
einzufuhren wenn sie "mehr als ein solches
Client/Server-System mit einem tragbaren elektronischen
Gerat in der Anmeldung gesehen hatte'. Sie ware jedoch
zu dem Schluss gekommen, dass eine "abschlielRende
Entscheidung auf Basis des notorischen Standes der
Technik getroffen werden koénne, da alle technischen

Mittel des Anspruchs wie auch der gesamten Anmeldung

C7744.D



3.3

3.4

C7744.D

-9 - T 1707/08

notorisch bekannt seien'. Daraus geht nach Ansicht der
Kammer klar hervor, dass die Prufungsabteilung in der
Tat der Meinung war, dass ein tragbares elektronisches
Gerat zum notorisch bekannten Fachwissen zahlt.

Im Punkt 4.4 der angefochtenen Entscheidung wird
ausgefuhrt, dass Fragen, die man spater beantworten moge,
gespeichert werden missen. Ob dies im Gedachtnis des
Schilers, In einem Heft oder in einem tragbaren
elektronischen Gerat geschehe, sei "nicht ein Merkmal,
welches erfinderische Tatigkeit aufweisen' konne,

sondern sei "fachiiblich zu entscheiden™.

Daraus lasst sich aber nach Ansicht der Kammer lediglich
schlielRen, dass die Prufungsabteilung der Ansicht war,
dass die in Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags
beanspruchte Kombination von Merkmalen keine
erfinderische Tatigkeit aufweist. Dies impliziert jedoch
nicht, dass die Prufungsabteilung ein tragbares
elektronisches Gerat nicht als notorisches Fachwissen
angesehen hatte. Im Punkt 5.3 der Entscheidung wird
vielmehr festgestellt, dass die Priufungsabteilung in der
Anmeldung keine technischen Elemente erkenne, "die Uber
ein allgemein bekanntes Client-Server Computersystem
(eventuell auch i1n Verbindung mit einem tragbaren
elektronischen Gerat) hinaus gingen'. Dies steht im
Einklang mit der oben angegebenen Schlussfolgerung, dass
die Priufungsabteilung der Meinung war, dass ein
tragbares elektronisches Gerat zum notorisch bekannten
Fachwissen zahlt.

Die Kammer hat daher keinen Anlass, daran zu zweifeln,
dass die Prufungsabteilung der Ansicht war, dass der

beanspruchte Gegenstand keine erfinderische Tatigkeit
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allein im Hinblick auf notorisch bekanntes Fachwissen
aufweist. Dass die Prufungsabteilung keine zusatzliche
Recherche ausgefuhrt hat, stellt nach Ansicht der Kammer
unter diesen Umstédnden keinen wesentlichen
Verfahrensftehler dar (siehe T 1242/04, Griunde 9). Somit
besteht fir die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr unter
Regel 103(1)(a) EPU keine Grundlage.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur Fortsetzung des

Prifungsverfahrens an die 1. Instanz zurickverwiesen.

3. Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird
zuriuckgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

S. Séanchez Chiquero G. Eliasson
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