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Sachverhalt und Antrage

IT.
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Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung vom 5. Januar 2009 auf Zurickweisung
der europaischen Patentanmeldung Nr. 03017942.8, da die
unabhdngigen Anspriiche des Hauptantrags nicht die
Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU erfiillen und die
unabhadngigen Anspriliche des Hilfsantrags nicht auf

erfinderischer Tatigkeit gem&B Artikel 56 EPU beruhen.

In der angefochtenen Entscheidung wird auf folgende

Druckschrift Bezug genommen:

Dl1: EP 0 936 566 AZ.

Die Beschwerdegebiihr wurde mit der Beschwerdeschrift,
eingegangen am 15. Januar 2009, entrichtet. Mit der
Beschwerdebegriindung, eingegangen am 25. Marz 2009,
wurde beantragt, die angefochtene Entscheidung
aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der am

11. November 2008 eingereichten Anspriiche 1 bis 7 (vor
der ersten Instanz eingereicht als Hilfsantrag) zu
erteilen. Des weiteren beantragte die Beschwerdefiihrerin
die Rickzahlung der Beschwerdegebithr. Weiter hilfsweise

wurde eine miindliche Verhandlung beantragt.

Die Kammer hat in einem Bescheid vom 25. Juni 2012 =zur
miindlichen Verhandlung geladen und ihre vorlaufige
Meinung zu der Beschwerde gedubert. Auf der Grundlage
von D1 wurden insbesondere Einwdnde unter Artikel 56 EPU
1973 erhoben und die Grinde dafiir dargelegt. Weiter
teilte die Kammer der Beschwerdefiihrerin mit, dass die
Beschwerdebegriindung keine Begriindung fiir den Antrag auf

Riickzahlung der Beschwerdegebithr enthielt, sondern sich
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nur mit den inhaltlichen Griinden der Entscheidung
auseinandersetzte. Die Beschwerdefiihrerin habe daher
keine Grinde vorgetragen, die einen wesentlichen
Verfahrensfehler darstellen und die Rickzahlung der

Beschwerdegeblihr rechtfertigen kdnnten.

Mit Schreiben vom 10. Oktober 2012 reichte die
Beschwerdefiihrerin einen neuen Hauptantrag mit den
Anspriichen 1 bis 6 ein, der den bisherigen Antrag
ersetzte. Es wurden auBRerdem weitere Argumente im
Hinblick auf die erfinderische Tatigkeit iUbermittelt.
Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr wurde

zurickgenommen.

Mit einem Fax vom 28. November 2012, eingegangen am
29. November 2012, teilte die Beschwerdefiihrerin mit,
dass sie nicht an der miindlichen Verhandlung teilnehmen

werde.

Am 29. November 2012 fand in Abwesenheit der
Beschwerdefiithrerin eine miindliche Verhandlung statt, in

der der Antrag der Beschwerdefiihrerin diskutiert wurde.

Der unabhangige Anspruch 1 gemd@B dem einzigen Antrag

lautet:

"l. Computersystem mit mehreren verteilten
Computersystemen und mit einem Zentral-Computersystem,
wobeil jedes der verteilten Computersysteme eine
Datenbank (216) zur Speicherung von Instanzen einer
Entitat, wobei es sich bei den Datenbanken um
Patientendatenbanken von Arztpraxen oder anderen
medizinischen Einrichtungen handelt und bei dem

Suchprofil um eine Definition von in eine
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Anwendungsbeobachtung einzubeziehenden Patienten, wobei
jedes der verteilten Computersysteme ferner umfasst:

- Mittel (212) zum Empfang eines Suchprofils (202) und
einer Mindestanzahl (204),

- Mittel (218) zur Anwendung des Suchprofils auf die
Datenbank und Ermittlung einer Anzahl der Instanzen der
Datenbank, fliir die das Suchprofil zutrifft,

- Mittel (218, 222) zur Ausgabe eines Signals in Form
einer Mitteilung fir einen Benutzer der Datenbank, wenn
die Anzahl die Mindestanzahl erreicht, wobeili durch das
Signal der Benutzer zu einer Aktion aufgefordert wird,
beispielsweise zur Eingabe einer Bestatigung, zur
Versendung eines Formulars auf elektronischem Wege,
insbesondere als E-Mail,

- Mittel zum Senden von zumindest der Adresse der
Datenbank (216) an das Zentral-Computersystem, wobei
diese Mittel ausgebildet sind, die Adresse zu senden,
nachdem der Benutzer eine Bestatigung zur Versendung
gegeben hat,

und das Zentral-Computersystem umfasst:

- Mittel (200) zum Empfang der Signale von den
verteilten Computersystemen,

- Mittel (208) zur Speicherung von Adressen der
verteilten Computersystemen, die ein Signal abgegeben
haben,

- Mittel (202, 204) zur Speicherung des Suchprofils and
der Mindestanzahl,

- Mittel (208) zur Ubertragung des Suchprofils und der

Mindestanzahl an die verteilten Computersysteme."

Die Beschwerdefihrerin beantragte schriftlich, die
Entscheidung lber die Zurickweisung aufzuheben und ein
Patent auf der Grundlage der mit Schreiben von

10. Oktober 2012 eingereichten Anspriiche 1 bis 6 zu
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erteilen. Hilfsweise wurde die Zurlickweisung (sic!) an

die erste Instanz beantragt.

Am Ende der miindlichen Verhandlung verkiindete die Kammer

ihre Entscheidung.

Entscheidungsgrinde

C7889.D

Zulédssigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde wurde wirksam und fristgerecht
eingereicht. Die Beschwerdegeblihr wurde ebenfalls
fristgerecht entrichtet (siehe Sachverhalt und Antrage,

Punkt II). Die Beschwerde ist daher zulassig.

Nicht-Teilnahme an der mindlichen Verhandlung

Artikel 15(3) VOBK regelt, dass die Kammer nicht

verpflichtet ist, nur auf Grund der Abwesenheit einer
ordnungsgemal geladenen Partei irgendeinen Schritt im
Verfahren aufzuschieben, auch nicht die Entscheidung.
Eine solche Partei kann dann behandelt werden, als ob
sie sich auf das schriftliche Vorbringen im Verfahren

stutzt.

Die Kammer war somit in der Lage, am Ende der miindlichen

Verhandlung eine Entscheidung ergehen zu lassen.

Der Gegenstand von Anspruch 1 wurde in der angefochtenen
Entscheidung als nahegelegt (Artikel 56 EPU 1973)

ausgehend von der Lehre von D1 angesehen.



-5 - T 0804/09

3.1 Die Kammer stimmt zu, dass D1 als nadchstliegender Stand
der Technik geeignet ist. Die Kammer teilt im
wesentlichen auch die Auffassung der Prifungsabteilung
hinsichtlich der in D1 offenbarten Teilmerkmale von
Anspruch 1. D1 offenbart (die Verweise in Klammern
beziehen sich auf dieses Dokument) :

- ein Computersystem mit mehreren verteilten
Computersystemen und mit einem Zentral-Computersystem
(D1, Figuren 1 und 2, Bezugszeichen 1 und 2), wobei
jedes der verteilten Computersysteme (D1, Figur 1,
Lokaler Rechner) umfasst:

- eine Patientendatenbank (D1, Figur 1, Bezugszeichen 6-
7, Patientenstammdaten der lokalen Stelle, Spalte 5,
Zeilen 41-54) zur Speicherung von Instanzen (D1,
Patientendaten, Spalte 5, Zeilen 41-54) einer Entitat
(D1, Patient, Spalte 5, Zeilen 41-54),

- Mittel (D1, Figur 1, Patientenidentifikationsmodul)
zum Empfang eines Suchprofils (D1, Studieninformationen
bzw. Einschlusskriterien, Spalte 6, Zeile 4 bis 12;
Anspriiche 9-10),

- Mittel (D1, Spalte 6, Zeilen 20-45) zur Ausgabe eines
Signals in Form einer Mitteilung flir einen Benutzer der
Datenbank, wobei durch das Signal der Benutzer zu einer
Aktion aufgefordert wird (D1, Spalte 6, Zeilen 20-52),
beispielsweise zur Eingabe einer Bestatigung, zur
Versendung eines Formulars auf elektronischem Wege,
insbesondere als E-Mail,

- Mittel zum Senden von Daten (D1, Spalte 6, Absatz 22)
an das Zentral-Computersystem, wobei diese Mittel
ausgebildet sind, die Daten zu senden, nachdem der
Benutzer eine Bestatigung zur Versendung gegeben hat,
und das Zentral-Computersystem (D1, Figur 1, Zentraler

Server) umfasst:

C7889.D
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- Mittel (D1, Figur 1, Zentrale Studienverwaltung) zum
Empfang der Signale von den verteilten Computersystemen,
- Mittel (D1, Figur 1, Verwaltung der zentralen
Studienverwaltung; Anspruch 1) zur Speicherung des

Suchprofils.

Der Beschwerdefilhrerin ist zuzustimmen, dass in D1 kein
verteiltes Computersystem (d.h. der Client) lber Mittel
zum Empfang eines Suchprofils und einer Mindestanzahl
verfigt, und damit also auch iber keine Mittel =zur
Ermittlung der Anzahl der Instanzen der Datenbank, fir
die das Suchprofil zutrifft. Eine solche Ermittlung
erfolgt in D1 auf dem Zentral-Computersystem (d.h. dem

Server) .

Damit ergeben sich als Unterscheidungsmerkmale gegeniliber
D1:

a) ein Client umfasst Mittel zum Empfang eines
Suchprofils und zur Ermittlung der Anzahl der Instanzen
der Datenbank, fiir die das Suchprofil zutrifft; der
Server umfasst Mittel zur Ubertragung des Suchprofils an
die Clients;

b) ein Client umfasst Mittel zum Empfang einer
Mindestanzahl sowie Mittel zur Ausgabe eines Signals,
wenn die Mindestanzahl erreicht wird; der Server umfasst
Mittel zur Ubertragung an die Clients und zur
Speicherung der Mindestanzahl;

c) ein Client umfasst Mittel zum Senden von zumindest
der Adresse der Datenbank; der Server umfasst Mittel zur

Speicherung solcher Adressen.

Die Formulierung der objektiven technischen Aufgabe
erfolgt anhand der Unterscheidungsmerkmale und den

diesen zugrunde liegenden technischen Effekten.



C7889.D

-7 - T 0804/09

Die Beschwerdefiihrerin hat argumentiert, die Aufgabe
bestehe darin, ein Computersystem zu schaffen, mit
welchem automatisiert und unter Minimierung der
Netzwerklast eine Datenbank aus einer Vielzahl von
Datenbanken anhand von Suchkriterien zur Teilnahme an
einer medizinischen Studie auswahlbar ist (vgl. Seite 5,

Absatz 4 der Beschwerdebegrindung) .

Die Kammer bezweifelt, dass diese Aufgabe im gesamten
beanspruchten Bereich von Anspruch 1 geldst wird. So ist
zweifelhaft, ob die von der Beschwerdefiihrerin
angefiihrte Minimierung der Netzwerklast als technischer
Effekt im gesamten beanspruchten Bereich erzielt wird.
Gegeniiber einer zentralen Uberpriifung auf Suchkriterien
auf dem Server wie in D1 liefert die beanspruchte Losung
eine reduzierte Netzwerklast flir den Fall, dass wenige
Datenbanken mit vielen Datensatzen iberprift werden
missen. Liegen hingegen viele Datenbanken mit wenigen
Datensatzen bzw. Instanzen vor, was vom Anspruch 1
ebenso umfasst ist, so bringt eine Ubertragung des
Suchprofils im Vergleich zu einer Ubertragung von
wenigen Datensidtzen zum Server zwecks Uberpriifung auf
die Suchkriterien keine reduzierte Netzwerklast mit sich.
Da die Anzahl der Instanzen in Anspruch 1 nicht naher
spezifiziert ist und auch der Extremfall von lediglich
zwel Instanzen umfasst ist, zusatzlich die Mindestanzahl
laut Beschreibung (vgl. Abschnitt [0027]) auch den Wert
"1" annehmen kann, trifft die von der Beschwerdefihrerin
formulierte Aufgabe nicht zu. Daran kann auch nichts
andern, dass die Beschwerdefithrerin die Datenbanken als
Patientendatenbanken von Arztpraxen oder von anderen
medizinischen Einrichtungen definiert hat. Aus dem

Ausdruck "Patientendatenbank" geht nicht zwingend hervor,
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dass diese eine Vielzahl von Datensdtzen aufweist. Damit
wird keine technische Einschrankung auf eine Vielzahl

von Datensdtzen erreicht.

Die Kammer ist vor diesem Hintergrund der Auffassung,
dass durch die Unterscheidungsmerkmale a) bis c)

unterschiedliche Teilaufgaben geldst werden.

Die ausgehend von D1 dem Unterscheidungsmerkmal a)
zugrunde liegende Aufgabe ist in Anbetracht der Breite
des Anspruchs 1 in der Suche nach einer alternativen
Durchfiihrung der Suchabfrage in einer Client-Server-

Architektur zu sehen.

Vor dem Hintergrund der fachnotorisch bekannten Client-
Server-Architektur bzw. von verteilten Computersystemen
scheint es sich bei der beanspruchten Losung um die
einzige Alternative zum aus D1 bekannten zentralen
Abgleich der Datenbanken auf die Suchkriterien zu
handeln. Entweder erfolgt ein solcher Abgleich zentral,
also auf dem Server, oder aber eben dezentral auf jedem
Client. Selbstverstandlich miissen im Fall einer
dezentralen Uberprifung der Datenbanken die
Suchkriterien zum Client gelangen und dort vorgehalten
werden. Diese beiden Moglichkeiten waren dem Fachmann
lange vor dem Prioritatstag der vorliegenden Anmeldung
fachnotorisch bekannt. Jede der beiden Alternativen
bringt Vorteile und Nachteile mit sich. Wahrend die
dezentrale Variante fir den Fall groBer Datenbanken
viele Zugriffe auf den Server vermeidet, bringt sie z.B.
den Nachteil mit sich, die Suchkriterien auf alle
Clients Ubertragen zu missen und vor allem konsistent
halten zu miissen. Letzteres bringt einen groben

Verwaltungsaufwand mit sich. Bei der zentralen
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Alternative verhalt es sich genau umgekehrt. Der
Fachmann kannte die beiden Alternativen und es bedurfte
keiner erfinderischer Tatigkeit, die eine oder die
andere Losungsalternative zu wahlen, je nachdem welche

Vorteile/Nachteile gerade iuberwiegen.

Doch selbst dann, wenn man der Beschwerdefiithrerin folgen
wlirde und eine Minimierung der Serverlast bei der
Durchfiihrung der Suchabfrage als objektive technische
Aufgabe ansehen wiirde (vgl. Punkt c) der Eingabe vom
10.10.2012), so gibt D1 auch Anregungen zur LOsung
dieser Aufgabe, denn zumindest in Bezug auf die
Uberpriifung der Teilnahmebestidtigung ist eine dezentrale
Uberpriifung zur Vermeidung unnétiger Ubermittlung von
Patientendaten an den zentralen Server als mdgliche
Alternative vorgesehen (siehe Spalte 6, Zeilen 45 bis
54) . Damit nicht unnétig Patientendatensatze an den
zentralen Server Ubermittelt werden, wird auf der
Client-Seite vorab geprift, ob ein Patient iUberhaupt
seine Teilnahme an einer medizinischen Studie bestatigt
hat. Damit ist auch das Argument der Beschwerdefiihrerin
entkraftet, dass pro Patientendatensatz mit dem
zentralen Server kommuniziert werden muss (vgl. Punkt e)

der Eingabe vom 10.10.2012).

Dariber hinaus geht D1 noch weiter und schlagt vor
(siehe D1, Spalte 8, Zeile 48ff), die Verwaltung der
Studien zwischen zentralem Server und lokalen Clients
aufzuteilen. So wird zusatzlich ein lokales
Studienverwaltungsmodul 13 beim Client vorgesehen. Damit
hat der Fachmann ausgehend von D1 einen klaren Hinweis
darauf, die Suchabfrage zumindest teilweise vom Server
auf den Client zu verlagern mit dem Zweck, unnotige

Ubertragungen von Patientendatensdtzen an den Server zu
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vermeiden, d.h. die Serverlast zu minimieren. Vor dem
Hintergrund des allgemeinen Fachwissens des Fachmanns
ist es daher naheliegend, zur weiteren Minimierung der
Serverlast weitere und schlieRlich alle Funktionen der

Suchabfrage auf den Client zu verlagern.

Die beanspruchte Losung gemal a) ist daher ausgehend von
D1 nicht erfinderisch vor dem Hintergrund des

allgemeinen Fachwissens eines Computerfachmanns.

Was das Unterscheidungsmerkmal b) betrifft, so
bezweifelt die Kammer, dass dadurch Uberhaupt eine

technische Aufgabe mit technischen Mitteln geldst wird.

Selbst, wenn man trotz der Tatsache, dass die
Mindestanzahl anspruchsgemal auch den Wert "1" annehmen
kann, was jeglichen Effekt aufhebt, von einer
Minimierung der Netzwerklast als Aufgabe ausgehen wiirde,
so wird ein solcher Effekt nicht mit technischen Mitteln
erzielt. Die Einfihrung eines "Mindestkriteriums"
bewirkt nicht etwa, dass die gleichen Informationen mit
geringerer Netzwerklast Ulbertragen werden kdnnen,
sondern anstelle einer L&6sung des Problems mit
technischen Mitteln (z.B. Datenkomprimierung etc.)
erfolgt lediglich eine Vermeidung bzw. Umgehung des
Problems (vgl. zu dieser Problematik auch T 0258/03, ABl.
EPA, 2004, Seite 575ff), indem Informationen weggelassen

und einfach weniger Informationen ibertragen werden.

Auch die Art des Filterns der zu iUbertragenden
Informationen durch ein Mindestkriterium ist nicht wvon
technischen, sondern vielmehr von medizinisch/
organisatorischen Uberlegungen gepragt. Die

Beschwerdefiihrerin bestatigt dies, indem sie
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argumentiert, dass die Bestimmung des Mindestkriteriums

"vollkommen unerheblich" sei (vgl. Seite 9, Absatz 3 der
Beschwerdebegriindung sowie Absatz 4 mit dem Hinweis auf

"Patientenstudienspezifische Anforderungen"). Im ibrigen
sind Einzelheiten einer solchen Bestimmung zur weiteren

Abgrenzung in den urspringlichen Anmeldungsunterlagen

auch nicht ausreichend offenbart.

Dariliber hinaus wird in D1 das Problem der unndétigen
Ubermittlung von Patientendaten an den zentralen Server
in Abhangigkeit eines vorgegebenen Kriteriums bereits

behandelt (siehe Punkt 3.6 oben).

Demnach leistet das Merkmal b) keinen erfinderischen

technischen Beitrag.

Unterscheidungsmerkmal c) schlieBlich ist eine
unmittelbare Folge der Wahl des dezentralen Ansatzes filir
die Uberpriifung, denn deren Ergebnis muss dem Server
mitgeteilt werden, d.h. ob und welche Datenbank geeignet
ist. Hierzu ist eine eindeutige Identifizierung der
Datenbank erforderlich. Dies anhand der Adresse der
Datenbank zu tun ist nur eine naheliegende Losung, die
im Rahmen des allgemeinen Fachwissens liegt und keiner

erfinderischen Tatigkeit bedurfte.

AuBerdem gibt D1 eine Anregung (D1, Figur 1, Verwaltung
der lokalen Stellen; Spalte 4, Zeile 52 bis Spalte 5,
Zeile 5) zur Speicherung von Adressen der verteilten
Computersysteme. Diese dienen explizit als Grundlage filir
die Kommunikation zwischen dem zentralen Server und
jedem angeschlossenen Client. Somit legt D1 auch dieses

Teilmerkmal nahe.
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Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausfiihrungen
besteht auch kein Raum fir einen von der
Beschwerdefiithrerin behaupteten synergetischen Effekt der

Merkmale a), b) und c).

Damit ist der Gegenstand von Anspruch 1 ausgehend von DI
kombiniert mit dem allgemeinen Fachwissen nahegelegt

(Artikel 56 EPU 1973).

Da die Kammer zu einer Entscheidung gelangen konnte,
kommt eine Zuriickverweisung nicht in Betracht

(Artikel 111(1) EPU 1973).

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin Die Vorsitzende

K. Gotz A. Ritzka
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