BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 45/16 Verkiindet am
9. Oktober 2018

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 004 618.8 - 53

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die muandliche Verhandlung vom 9. Oktober 2018 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, des Richters
Dipl.-Ing. Baumgardt und des Richters Dipl.-Phys. Dr. Univ. Forkel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

ECLI:DE:BPatG:2018:160918B17Wpat45.16.0



Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 1. Februar 2006 beim Deutschen
Patent- und Markenamt eingereicht. Sie tragt die Bezeichnung

LArbeitsablauf-basiertes Management von medizinischen Bilddaten*.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prufungsstelle fir Klasse G 06 T des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Juni 2016 mit der Begriindung zurtick-
gewiesen, dass der Gegenstand des Hauptanspruchs (gemafR dem Hauptantrag
und allen 8 damals geltenden Hilfsantragen) bei Berucksichtigung nur derjenigen
Anweisungen, welche die Losung eines technischen Problems mit technischen
Mitteln bestimmen oder beeinflussen, nicht als auf erfinderischer Téatigkeit beru-
hend gelte. Denn (nur) soweit die Knoten der verteilten Umgebung eine komplexe
Datenverarbeitungsanlage bildeten, welche durch die Lehre geméal den Merkma-
len b) und d) des Hauptanspruchs (in der Fassung nach Hauptantrag und nach
allen 8 Hilfsantragen) gesteuert werde, werde zwar der Ablauf des beanspruchten
computerimplementierten Verfahrens durch die technischen Gegebenheiten der
(komplexen) Datenverarbeitungsanlage bestimmt und l6se insoweit ein techni-

sches Problem. Diese Losung sei aber aus der Druckschrift D1 (s. u.) vorbekannt.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie fuhrt
aus, die beanspruchte Erfindung leiste erkennbar gegeniber dem Stand der Tech-
nik, dass digitale Bilddaten in der Medizintechnik schneller und flexibler verarbeitet
werden koénnten. Folglich sei diese Leistung als Aufgabe der Erfindung anzuse-
hen. Sie werde geldst durch das beanspruchte Verfahren nach dem Patentan-
spruch 1, welches mehrere Arbeitsschritte festlege. Jeder einzelne dieser techni-
schen Schritte setze erfindungsgemal den jeweils vorangehenden Schritt voraus.
Wirden demgegeniber einzelne dieser technischen Schritte weggelassen, werde



die technische L6sung der oben genannten technischen Aufgabe nicht mehr
erreicht. Insofern sei es patentrechtlich erforderlich, alle diese Schritte als techni-
sche Merkmale anzusehen und bei der Beurteilung des Beruhens auf einer erfin-

derischen Tatigkeit zu berlcksichtigen

Die Anmelderin stellt den Antrag,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte

Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

gemal Hauptantrag mit

Patentansprtichen 1 bis 14, tGberreicht in der mindlichen Verhand-
lung,

noch anzupassender Beschreibung Seiten 1 bis 21 und

2 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 und 2, jeweils vom Anmeldetag;

gemal Hilfsantrag 1 mit
Patentanspriichen 1 bis 12, tberreicht in der mundlichen Verhand-

lung, im Ubrigen wie Hauptantrag;

gemal Hilfsantrag 2 mit
Patentanspriichen 1 bis 12, tberreicht in der mundlichen Verhand-
lung, im Ubrigen wie Hauptantrag;

gemal Hilfsantrag 3 mit
Patentansprtichen 1 bis 14, tGberreicht in der mindlichen Verhand-

lung, im Ubrigen wie Hauptantrag;

gemal Hilfsantrag 4 mit
Patentansprtichen 1 bis 13, tUiberreicht in der mindlichen Verhand-

lung, im Ubrigen wie Hauptantrag;



gemal Hilfsantrag 5 mit
Patentansprtichen 1 bis 14, tGberreicht in der mindlichen Verhand-

lung, im Ubrigen wie Hauptantrag;

gemal Hilfsantrag 6 mit
Patentansprtichen 1 bis 14, Gberreicht in der mindlichen Verhand-
lung, im Ubrigen wie Hauptantrag.

Der geltende Patentanspruch 1 gemal Hauptantrag, hier mit der Gliederung aus

dem Zuriickweisungsbeschluss, lautet:

1. Verfahren zum Datenmanagement von an einem Gerat zur
Erzeugung von digitalen Daten in der Medizintechnik (M)
erzeugten medizinischen Bilddaten (B) in einer verteilten
Umgebung mit mehreren Knoten (K), mit folgenden Verfah-

rensschritten:

a) Bestimmen eines datentechnischen Arbeitsablaufes mit einer

Folge von Arbeitsschritten fir die Bilddaten (B);

b) Bestimmen von relevanten Knoten (K) aus der Menge der
Knoten (K), die die Funktionalitat haben, um die Arbeits-

schritte ausfiihren zu kénnen;

c) Aufteilen der Bilddaten (B) in Bilddaten-Subsets (S) anhand
eines Aufteilungs-Mechanismus, der auf dem ausgewahlten

Arbeitsablauf basiert und

d) gezieltes Weiterleiten der Bilddaten-Subsets (S) an die rele-

vanten Knoten (K) zum Zwecke der Verarbeitung.



Zu den nebengeordneten, auf eine ,Anordnung zum Datenmanagement” und ein
~Ccomputerprogramm?® gerichteten unabh&ngigen Ansprichen 12 und 14 sowie zu

den Unteransprichen 2 bis 11 und 13 wird auf die Akte verwiesen.

Gemal Hilfsantrag 1 wird der Patentanspruch 1 des Hauptantrags hinter Merk-

mal d) um folgende Merkmale erganzt:

el) wobei das Weiterleiten der Bilddaten-Subsets (S) an rele-
vante Knoten (K) mittels eines Zuordnungs-Mechanismus

erfolgt

f1) und der Zuordnungs-Mechanismus eine Funktionalitdt des
jeweiligen Knotens (K), eine Lastverteilung zwischen den

Knoten (K) und/oder weitere Parameter beriicksichtigt.

Zu den nebengeordneten Anspriichen 10 und 12 sowie zu den Unteranspriichen 2

bis 9 und 11 wird auf die Akte verwiesen.

Gemal Hilfsantrag 2 wird der Patentanspruch 1 des Hauptantrags hinter Merk-
mal d) um das Merkmal el) aus Hilfsantrag 1 und ein weiter eingeschranktes

Merkmal f2) erganzt:

el) wobei das Weiterleiten der Bilddaten-Subsets (S) an rele-
vante Knoten (K) mittels eines Zuordnungs-Mechanismus
erfolgt

f2) und der Zuordnungs-Mechanismus eine Funktionalitat des

jeweiligen Knotens (K) berucksichtigt.



Zu den nebengeordneten Ansprichen 10 und 12 sowie zu den Unteransprtichen 2
bis 9 und 11 wird auf die Akte verwiesen.

Gemal Hilfsantrag 3 wird der Patentanspruch 1 des Hauptantrags zwischen den

Merkmalen b) und c) um folgendes Merkmal erganzt:

x3) wobei Bildverarbeitungsknoten (K) tber einen Bildverarbei-
tungs-Konfigurations-Server fur bestimmte Bildverarbeitungs-
ablaufe, fur einzelne Bildverarbeitungsschritte und/oder fir

Bildverarbeitungsprotokolle registriert sind;

Zu den nebengeordneten Ansprichen 12 und 14 sowie zu den Unteransprtichen 2
bis 11 und 13 wird auf die Akte verwiesen.

Gemal Hilfsantrag 4 wird der Patentanspruch 1 des Hauptantrags zwischen den

Merkmalen b) und c) um folgendes Merkmal erganzt:

x4) wobei die Funktionalitdten den einzelnen Knoten (K) dyna-
misch und/oder in Abhangigkeit von dem bestimmten Ar-

beitsablauf zugewiesen werden kdnnen;

Zu den nebengeordneten Anspriichen 11 und 13 sowie zu den Unteranspriichen 2

bis 10 und 12 wird auf die Akte verwiesen.

GemalR Hilfsantrag 5 wird im Patentanspruch 1 des Hauptantrags das Merk-

mal c¢) in folgender Weise abgeandert (Unterschiede markiert):

c5) Aufteilen der Bilddaten (B) in Bilddaten-Subsets (S), bei de-
nen es sich um benachbarte Schichten eines Volumendaten-




satzes handelt, deren anatomische Zuordnung durch Codes

gekennzeichnet ist, anhand eines Aufteilungs-Mechanismus,

der auf dem ausgewahlten Arbeitsablauf basiert und

Zu den nebengeordneten, auf eine ,Anordnung zum Datenmanagement” und ein
~computerprogramm?® gerichteten unabh&ngigen Ansprichen 12 und 14 sowie zu
den Unteranspriichen 2 bis 11 und 13 wird auf die Akte verwiesen.

GemalR Hilfsantrag 6 wird im Patentanspruch 1 des Hauptantrags das Merk-

mal a) in folgender Weise abgeandert (Unterschiede markiert):

a6) automatisches Bestimmen eines datentechnischen Arbeits-

ablaufes mit einer Folge von Arbeitsschritten fur die Bildda-
ten (B) aufgrund der erfassten Art der Datenquelle in Bezug
auf die Bilddaten;

Zu den nebengeordneten, auf eine ,Anordnung zum Datenmanagement” und ein
~Ccomputerprogramm?® gerichteten unabhangigen Ansprichen 12 und 14 sowie zu

den Unteransprichen 2 bis 11 und 13 wird auf die Akte verwiesen.

Der Anmeldung soll nach den Angaben in der Anmeldung (siehe Offenlegungs-
schrift Absatz [0009]) die Aufgabe zugrunde liegen, einen Weg aufzuzeigen, mit
dem es moglich wird, die an einer Datenquelle akquirierten Bilddaten so auf unter-
schiedliche Verarbeitungsinstanzen zu verteilen, dass eine Reduktion des zu
Ubertragenden Datenvolumens und eine optimierte Anpassung an den jeweiligen

Arbeitsablauf zur Verarbeitung der Bilddaten erreicht werden kénnen.



Im Laufe des Verfahrens wurden folgende Druckschriften als Stand der Technik

benannt:

D1 BUKHRES, Omran; HOANG, Dong: CORBA-Based Architec-
ture for Image Workflow in a Large Consortium of Hospitals.
In: IEEE Distributed Objects and Applications, Sept. 1999,
S. 252-261

D2 US 2004 /128 164 A1

D3 ABRAHAM, Frederico etal.: A load-balancing strategy for
sort-first distributed rendering. In: IEEE Proceedings 17th
Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Pro-
cessing, 2004, S. 292-299

D4 ZAKI, Mohammed Javeed et al.. Customized Dynamic Load
Balancing for a Network of Workstations. In: Proceedings of
5th IEEE International Symposium on High Performance Dis-
tributed Computing, 1996, S. 282-291

D5 MOLNAR, Steven etal.: A Sorting Classification of Parallel
Rendering. In: IEEE Computer Graphics and Applications,
Vol. 14 No. 4 (1994), S. 23-32

D6 ANZBOCK, Rainer et al.: Modelling and implementing medi-
cal Web services. In: Data & Knowledge Engineering, Vol. 55
No. 2 (2005), S. 203-236.



Die rechtzeitig eingegangene und auch sonst zulassige Beschwerde hat keinen
Erfolg, weil der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Haupt-
antrag wie auch in der jeweiligen Fassung nach den Hilfsantrégen 1 bis 6 nicht auf
einer erfinderischen Téatigkeit beruht (88 1 und 4 PatG).

1. Die vorliegende Anmeldung betrifft das Datenmanagement von medizini-
schen Bilddaten, die an einem Gerat der Medizintechnik, wie z. B. an einem Com-

puter-Tomographen oder einem Kernspin-Gerat, erzeugt worden sind.

In der Anmeldung ist eingangs erlautert, dass bei aktuell im Einsatz befindlichen
computer-gestitzten bildgebenden Systemen ein extrem hohes Datenvolumen
verwaltet werden musse. Durch die gestiegene Orts- und Zeitauflosung der Gerate
kénne bei bestimmten Untersuchungen ein Datenvolumen im zweistelligen Giga-
byte-Bereich anfallen. Daraus entstiinden Engpasse bei der Ubertragung der Bild-
daten Uber Netzwerke z. B. an Befundungs-Workstations und an das Bildarchiv,
so dass die anfallenden Bilddaten nicht mehr zeitnah weitergeleitet werden kénn-
ten — es entstehe ein ,Rickstau” an der Datenquelle, welcher eine schnelle Befun-
dung und eine sichere Archivierung beeintrachtige (siehe Offenlegungsschrift
Abs. [0002] / [0003]).

Bekannte Losungsansétze bestiinden darin, die Bilddaten zum Teil zeitversetzt bei
niedriger Netzlast zu Ubertragen, oder die Bilddaten in niedriger Auslésung und
komprimiert zu versenden. Auch ein regel-basiertes Routing und ein Prefetching
von Bilddaten seien bekannt, wobei Bilddaten gezielt an Netzknoten zur Weiter-
verarbeitung gesendet werden. Eine weitere Losung stelle ein zentraler Image
Processing Server dar, bei dem ein zentrales Post-Processing (z. B. Rendering)
von Volumendatensatzen auf einem leistungsfahigen Server stattfinde und in der
Regel 3D-Grafikbeschleuniger zum Einsatz kamen (siehe Abs. [0005] bis [0008]).
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Die Anmeldung schlagt eine andere, ,verteilte* Losung vor. Sie geht aus von einer
verteilten Rechner-Umgebung mit mehreren Verarbeitungsknoten (Rechnern,
Instanzen), die in einem Netzwerk beliebiger Art zusammengeschlossen sind;
dabei kann es sich um ,Zwischenknoten* handeln, die das Ergebnis ihrer Verar-
beitung an weitere Knoten weiterleiten, oder um ,Zielknoten® (in der Regel eine
Speichereinheit, wie z. B. das PACS-Bildarchiv-System). Jeder Knoten kennzeich-

net sich grundsatzlich durch eine bestimmte Funktionalitat (Abs. [0015]).

Gemal’ der Anspruchsfassung des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag wird in
einem ersten Verfahrensschritt (Merkmal a)) fur die aktuell zu managenden Bild-
daten bestimmt, welcher datentechnische Arbeitsablauf mit welcher Folge von Ar-
beitsschritten erforderlich ist. Ein ,Arbeitsschritt“ stellt einen Prozess dar, der im
Rahmen der technischen Bilddatenverarbeitung relevant ist, z. B. Aufbau und Be-
reitstellen einer technischen Datentbertragungsverbindung, Zugriff auf eine spezi-
elle Datenverarbeitungsmaschine, Archivieren von Daten, diverse PostProcessing-
Schritte, Nutzung eines Kompressionsverfahren fur die Bilddaten, oder Darstellung
bzw. Anzeige der Bilddaten (siehe Abs. [0021] / [0022]). Der Arbeitsablauf kann
aufgrund von ebenfalls erfassten Parametern (Art der Datenquelle, Art der Bildda-
ten, Zeitraum der Erfassung u. a.) automatisch erfolgen, oder ein Anwender kann
einen bestimmten Arbeitsablauf definieren (Abs. [0021]; [0048], [0052]).

Nachdem so die nétigen Arbeitsschritte und deren Abfolge festgestellt sind, wer-
den in einem zweiten Verfahrensschritt (Merkmal b)) die ,relevanten® Knoten im
Netzwerk bestimmt, d. h. diejenigen Knoten, die notwendig sind, um den bestimm-
ten Arbeitsablauf fur die Bearbeitung der Bilddaten ausfuhren zu kénnen, die also
die jeweils erforderliche Funktionalitéat aufweisen. Dabei kénnen in die Bestim-
mung der relevanten Knoten noch weitere Parameter einflie3en, wie z. B. die
Netzauslastung fiir die Ubertragung zu dem Knoten, die Prozessorauslastung des
Knotens (Lastverteilung) etc. (siehe Abs. [0016]; [0045], [0046]; [0053]).
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Im né&chsten Verfahrensschritt (Merkmal c)) werden die Bilddaten in Bilddaten-
Subsets aufgeteilt, und zwar anhand eines Aufteilungs-Mechanismus, der auf dem
ausgewahlten Arbeitsablauf basiert; ein Subset kann ein beliebiger Ausschnitt aus
den an der Datenquelle erfassten Bilddaten sein. D. h. die Bilddaten werden dyna-
misch und fir jeden Anwendungsfall unterschiedlich in Bilddaten-Untermengen
partitioniert, abh&ngig vom bestimmten Arbeitsablauf (Abs. [0017], [0023]). Insbe-
sondere kann es sich bei den Subsets um eine DICOM-Bildserie oder um benach-

barte Schichten (Slices) eines Volumendatensatzes handeln (Abs. [0059]).

Gemal3 dem vierten und letzten Verfahrensschritt (Merkmal d)) werden die Bildda-
ten-Subsets zur vorgesehenen Verarbeitung an die bestimmten relevanten Knoten
weitergeleitet. Unter ,Weiterleiten” sind all die Prozesse zu verstehen, die im Rah-
men der Verteilung und Ubertragung der Bilddaten-Subsets erforderlich sind. So
konnen die erfassten Bilddaten selektiv und gesteuert an dezentrale Knoten
gesendet werden, nicht als komplettes Paket an eine zentrale Instanz wie es im
Stand der Technik erfolgt (siehe Abs. [0018], [0025] bis [0027]; [0059]).

Mit dem so beanspruchten Verfahren des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag
durfte es gelingen, das Gesamt-System wesentlich besser auszulasten, indem nur
die jeweils notwendigen Bilddaten-Subsets parallel an die jeweils relevanten Kno-

ten gesendet und dort parallel verarbeitet werden.

Die Hilfsantrage sind auf zusatzliche Merkmale gerichtet, mit welchen einzelne
der genannten vier Arbeitsschritte ndher definiert oder eingeschréankt werden. So
soll gemald den Hilfsantrdgen 1 und 2 das Weiterleiten der Bilddaten-Subsets an
relevante Knoten mittels eines Zuordnungs-Mechanismus erfolgen, der unter-
schiedliche Parameter, im Falle des Hilfsantrags 2 konkret die Funktionalitat des
jeweiligen Knotens bericksichtigt. Hilfsantrag 3 ist zusatzlich darauf gerichtet,
dass ein Bildverarbeitungs-Konfigurations-Server vorgesehen ist, bei dem Bildver-
arbeitungsknoten fur bestimmte der anfallenden Aufgaben registriert sind. Gemaf

Hilfsantrag 4 sollen die Funktionalitdten den einzelnen Knoten zugewiesen werden
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konnen, und zwar dynamisch bzw. abhangig vom bestimmten Arbeitsablauf. Mit
dem Hilfsantrag 5 werden die Bilddaten-Subsets des Merkmals c) naher definiert
als benachbarte Schichten eines Volumendatensatzes, deren anatomische Zuord-
nung durch Codes gekennzeichnet ist. Hilfsantrag 6 schrankt Merkmal a) dahin-
gehend ein, dass das Bestimmen eines datentechnischen Arbeitsablaufes auto-
matisch aufgrund der erfassten Art der Datenquelle und ihrer Bilddaten erfolgen

soll.

Als Fachmann, der mit der Aufgabe betraut wird, akquirierte Bilddaten so auf
unterschiedliche Verarbeitungsinstanzen zu verteilen, dass eine Reduktion des zu
Ubertragenden Datenvolumens und eine optimierte Anpassung an den jeweiligen
Arbeitsablauf erreicht wird, ist ein Diplom-Informatiker oder System-Programmie-
rer mit Hochschul-Ausbildung und mehrjahriger Berufserfahrung in der Konzeption

von Arbeitsverteilungen in vernetzten Rechner-Systemen anzusehen.

2. Der Hauptantrag hat keinen Erfolg, weil der Gegenstand seines Verfahrens-
anspruchs 1, und damit auch der Gegenstand seines auf eine entsprechende An-
ordnung gerichteten Anspruchs 12 und seines auf ein Computerprogramm flr die
Ausfihrung des Verfahrens gerichteten Anspruchs 14, nicht auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit beruht. Inwieweit auch andere Grinde entgegenstehen, kann

offen bleiben.

2.1 Es kann dahinstehen, ob alle Merkmale des Patentanspruchs 1 zur Lésung
eines technischen Problems beitragen, oder ob einzelne Merkmale ggf. nicht zu
berticksichtigen sind (vgl. BGH GRUR 2011, 125 — Wiedergabe topografischer

Informationen).

Eine wesentliche Argumentation im Zuriickweisungsbeschluss bestand darin, dass
die Merkmale a) und c) nicht zu einer technischen Problemlésung beitrigen und
deshalb bei der Prufung auf erfinderische Tatigkeit nicht zu bertcksichtigen seien.
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Zum Merkmal a) machte die Prufungsstelle geltend, das beanspruchte ,Bestim-
men eines datentechnischen Arbeitsablaufes mit einer Folge von Arbeitsschritten®
basiere auf einer abwégenden Verstandestatigkeit. Zudem stelle das zu ermit-
telnde Protokoll bzw. die Ermittlung der dazugehdérigen Folge von Arbeitsschritten
nur eine Organisations- oder Rechenregel dar, die fur sich betrachtet keinen tech-
nischen Charakter habe.

~<Abwagende Verstandestatigkeit stellt indes keinen Ausschlusstatbestand per se
dar, weder wenn Uber eine Benutzerschnittstelle in den Ablauf eingegriffen wird,
noch wenn vorab Standard-Arbeitsablaufe definiert werden. ,Schlief3lich steht es
dem technischen Charakter der Vorrichtung nicht entgegen, dass ... ein Eingreifen
des Menschen in den Ablauf des auf dem Rechner durchzufiihrenden Programms
in Betracht kommt. Dass vom menschlichen Verstand Gebrauch gemacht werden
kann, ohne dass allein dadurch der Bereich des Technischen bereits verlassen
wird, ergibt sich schon daraus, dass dem Patentschutz Lehren zum planmafigen
Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkrafte zur Erreichung eines kausal
Ubersehbaren Erfolgs zuganglich sind* (BGH GRUR 2000, 1007 — Sprachanalyse-
einrichtung, Il. 1 c) bb) (4)).

Daruber hinaus konnte die Sichtweise der Prufungsstelle, die Ermittlung der erfor-
derlichen Folge von Arbeitsschritten gemald Merkmal a) stelle nur eine Organisa-
tions- oder Rechenregel ohne technischen Charakter dar, méglicherweise zu ein-
seitig sein, weil sie die Bedeutung des Merkmals im Kontext der tbrigen Merkmale
nicht beriicksichtigt. Die Anmeldung insgesamt gibt eine Lehre, die das unmittel-
bare Zusammenwirken der Elemente eines Datenverarbeitungssystems (hier: von
verteilten Rechenknoten mit teilweise unterschiedlicher Funktionalitat) betrifft, und
ist allein deswegen von technischer Natur (vgl. BGH GRUR 2010, 613 — Dynami-
sche Dokumentengenerierung, Leitsatz a)) Die einzelnen Merkmale des Patentan-
spruchs 1 nach Hauptantrag (deren Beitrag zu einer technischen Problemlésung
als nachstes zu prufen ist) kdnnten im konkreten vorliegenden Fall als in_notwen-

diger Weise zusammenwirkend verstanden werden, denn jedes von ihnen ist
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erforderlich, damit die beanspruchte Lehre funktioniert. D. h. jedes der vier Merk-
male wirde demgemald zur Problemlésung beitragen, und es ware nicht sachge-

recht, eines von ihnen von der Berlcksichtigung auszuschliel3en.

Das Merkmal c) (Aufteilung der Bilddaten in Subsets) sollte nach der Argumenta-
tion im Zurickweisungsbeschluss nicht zu beriicksichtigen sein, weil es (bzw. ,die
Erkenntnis, dass eine Bildverarbeitung inklusive Rendering nicht nur sequenziell,
sondern auch parallel ausgefiuihrt werden kann®) ,bei Beriicksichtigung des Vor-
verstandnisses des angesprochenen Fachmanns ... fur diesen kein technisches
Problem darstellt“. Der Folgesatz im Beschluss deutet darauf hin, dass die Pru-
fungsstelle das Merkmal als vorbekannt und zum Fachwissen des Fachmanns
gehorig betrachtet, und das Merkmal deswegen kein ,Problem” mehr angeben

kdnne.

Wie der Senat kirzlich in der Entscheidung 17 W (pat) 20/16 ausgefuhrt hat, ist
jedoch die Frage, ob einzelne Anspruchsmerkmale zu einer technischen Problem-
l6sung beitragen, unabhangig von der Frage zu beurteilen, ob diese Lésung schon

bekannt war.

Well aber auch andere Grinde einer Patentfahigkeit der geltenden Anspruchsfas-
sung entgegenstehen (s. u. 2.2), kann die Frage, ob alle Merkmale zur Lésung
eines konkreten technischen Problems beitragen, letztlich offen bleiben. Denn hin-
sichtlich der gesetzlichen Patentierungsvoraussetzungen und Patentierungsaus-
schlisse muss keine bestimmte Prufungsreihenfolge eingehalten werden (BGH
GRUR 2004, 667 — Elektronischer Zahlungsverkehr).

2.2  Ein Verfahren zum Datenmanagement mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 nach Hauptantrag lag fir den Durchschnittsfachmann, ausgehend von
der Lehre der Druckschrift D1 und von seinem Fachwissen uber ,verteiltes Ren-
dering®, wie es beispielsweise die Druckschrift D3 beschreibt, jedenfalls nahe.
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2.2.1 Die Druckschrift D1 zeigt etwa in Figur 2 ein anspruchsgemalies Verfahren
zum Datenmanagement von an einem Gerét zur Erzeugung von digitalen Daten in
der Medizintechnik (Capture Computer) erzeugten medizinischen Bilddaten in
einer verteilten Umgebung mit mehreren Knoten (Network, Capture Computer,
Archive Computer, Display Workstations), wobei ein ,task manager* vorgesehen
ist, welcher einen Auftrag (request) bearbeitet, indem er als erstes zum Beispiel
aus vorhandenen Muster-Vorlagen den erforderlichen Arbeitsablauf als Folge von
Arbeitsschritten (tasks) bestimmt (Merkmal a) — Seite 6 rechte Spalte: ,The task

manager then selects the tasks based on some premodeled task template to per-

form the request®). Die Bilddaten werden gezielt an die Rechen-Knoten weiterge-
leitet und starten dort die Verarbeitung (Merkmal d) — Seite 7 oben: ,The execution
of a task is triggered by the availability of the input set, which contains data from
one or more sources”). Dass der Task Manager dafiur die relevanten Rechen-
Knoten, die fur die Ausflihrung eines Arbeitsschritts die notwendige Funktionalitat
haben, bestimmen muss (Merkmal b)), ergibt sich fur den Fachmann ganz selbst-
verstandlich aus dem Zusammenhang; denn der Task Manager kann nur solche
Knoten mit den einzelnen Tasks beauftragen, welche die geforderte Funktionalitat
haben — z. B. muss ein Task Manager wissen, wo Daten archiviert werden kon-
nen, da es ja offensichtlich auch andere Knoten (z. B. ,capture computer”) gibt.
Hingegen ist der Druckschrift D1 nicht unmittelbar die Lehre zu entnehmen, die

Bilddaten in Subsets aufzuteilen (Merkmal c) fehlt).

Aus beispielsweise der Druckschrift D3 ist ein Verfahren zum kostengunstigen
Rendern von Bilddaten bekannt, wobei eine Aufteilung der Bilddaten in Bildschirm-
Bereiche ( tiles*, siehe Abschnitt 3.1 / Fig. 2), eine Ubergabe der Bilddaten-Teil-
satze an mehrere Rechen-Knoten und eine Lastverteilung (,load balancing“) zwi-

schen den Rechen-Knoten vorgesehen ist.

Es lag fUr den hier zustédndigen Fachmann nahe, diesen Vorschlag der D3 zur Auf-
teilung von zu rendernden Bilddaten auf mehrere Rechen-Knoten, um die Ge-

schwindigkeit der Verarbeitung zu steigern, auch beim Einsatz des in D1 beschrie-
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benen CORBA-Systems im Rahmen der medizinischen Bilddatenverarbeitung in
einem Krankenhaus einzusetzen. Dabei werden dann die einzelnen Tasks der D1
dazu bestimmt, jeweils eine Teilbild-Verarbeitung durchzufihren, wobei der Auf-
teilungs-Mechanismus fur das Aufteilen der Bilddaten auf dem ausgewahlten
Arbeitsablauf (,distributed rendering“) beruht (Merkmal c)).

Damit ergab sich das Verfahren mit sdmtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1
nach Hauptantrag, wenn der Fachmann die Lehre der D3 zur verteilten Verarbei-

tung von Teilbildern beim in D1 beschriebenen CORBA-System anwendete.

2.2.2 Die Anmelderin hat eingewendet, die Summe der beanspruchten Arbeits-
schritte liel3e sich nicht aus der D1 ableiten. Eine spezielle Bertcksichtigung der
Fahigkeiten der vorhandenen Hardware flr besondere komplexe Prozesse in der

Bildverarbeitung sei der D1 nicht zu entnehmen.

Nach Auffassung des Senats gehdrt es jedoch zu den Aufgaben des Fachmanns,
Vorschlage zur Verbesserung der Bildverarbeitung aus dem Stand der Technik
aufzugreifen und ggf. in seinem vorhandenen System zu nutzen. Daher muss eine
Anwendung der Lehre der Druckschrift D3 auf das CORBA-System der Druck-
schrift D1 als ,naheliegend” angesehen werden.

2.3 Die Anordnung nach dem nebengeordneten Vorrichtungsanspruch 12 ist
durch entsprechende ,Mittel“ und ,Module” lediglich so ausgestaltet, dass sie zur
Umsetzung des Verfahrens nach Patentanspruch 1 geeignet ist. Sie weist keine
zusatzlichen Merkmale auf, die Gber das hinausgehen wirden, was der Fachmann
zur Realisierung des Verfahrens erwartet. Daher kann der Patentanspruch 12
nicht gunstiger als der Patentanspruch 1 beurteilt werden. Nichts anderes gilt fur

das ,,Computerprogramm® des Anspruchs 14.

Mit den unabhangigen Patentanspriichen 1 und 12 fallen auch die auf sie zurtck-
bezogenen Unteranspriiche.
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3. Die Hilfsantrage haben ebenfalls keinen Erfolg, da die mit ihnen eingefuhr-
ten zusatzlichen Merkmale fur den Durchschnittsfachmann nahelagen.

3.1 Die Hilfsantrdge 1 und 2 sind nicht gewahrbar, weil der Gegenstand ihres

jeweiligen Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruht.

Gemald Hilfsantrag 1 soll der Patentanspruch 1 des Hauptantrags folgende

zuséatzliche Merkmale erhalten:

el) wobei das Weiterleiten der Bilddaten-Subsets (S) an rele-
vante Knoten (K) mittels eines Zuordnungs-Mechanismus

erfolgt

f1) und der Zuordnungs-Mechanismus eine Funktionalitat des
jeweiligen Knotens (K), eine Lastverteilung zwischen den

Knoten (K) und/oder weitere Parameter beriicksichtigt.

Beim Hilfsantrag 2 wird das letztere Merkmal auf eine der Alternativen beschrénkt.

Nach Merkmal el) heil3t es jetzt:

f2) und der Zuordnungs-Mechanismus eine Funktionalitat des

jeweiligen Knotens (K) berlcksichtigt.

Dem hier zustadndigen Fachmann ist jedoch vertraut, dass eine Weiterleitung der
aufgeteilten Bilddaten an Rechen-Knoten zwangslaufig irgendeinen Zuordnungs-
Mechanismus erfordert, der festlegt, welche Daten wohin zu leiten sind. So ist in
der Druckschrift D3 im Abschnitt 3.3 ,Load balancing“ ein Algorithmus (,partition-
ing algorithm*®) beschrieben, der fur eine mdglichst gleichmallige Aufteilung der
Bilddaten, u. a. unter Berucksichtigung der Last der Rechen-Knoten (,balancing
the load among the rendering nodes*), verantwortlich ist. Auch aus der D1 geht ein
Zuordnungsmechanismus hervor, der eine Funktionalitat beriicksichtigt (S. 4 linke

Spalte 2. Absatz: ,... as a control node sends a message about an activity to a
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second control node, the corresponding data node forwards the data to the second
data node*). Dadurch sind die Merkmale el) und f1) im gegebenen Zusammen-

hang vorweggenommen.

Auch die Alternative, dass der Zuordnungs-Mechanismus eine Funktionalitat des
jeweiligen Knotens bericksichtigen solle (Merkmal f2)), ergibt sich notigerweise
aus dem Zusammenhang. Denn wie schon beim Hauptantrag zu Merkmal b) aus-
gefuhrt, kbnnen im gesamten System auch Knoten mit Spezial-Funktionen vorge-
sehen sein (siehe z. B. Druckschrift D1 Figur 2 / Figur 6: ,capture computer”,
.archive computer), die fur andere Aufgaben moglicherweise nicht geeignet sind,
und der Fachmann wird daher den Zuordnungs-Mechanismus so ausgestalten,
dass er bei der Aufteilung der Bilddaten tunlichst berticksichtigt, welche Funktiona-

litat welcher Knoten hat.

Sonach kann der jeweilige Patentanspruch 1 der Hilfsantrage 1 und 2 nicht gins-
tiger beurteilt werden als der Patentanspruch 1 des Hauptantrags. Mit dem Pa-
tentanspruch 1 fallt jeweils der gesamte Hilfsantrag, da tUber einen Antrag nur ein-

heitlich entschieden werden kann.

3.2 Auch dem Hilfsantrag 3 kann nicht gefolgt werden, weil der Gegenstand
seines Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruht.

Gemald Hilfsantrag 3 soll der Patentanspruch 1 des Hauptantrags um folgendes

Merkmal ergéanzt werden:

x3) wobei Bildverarbeitungsknoten (K) tber einen Bildverarbei-
tungs-Konfigurations-Server fur bestimmte Bildverarbeitungs-
ablaufe, fur einzelne Bildverarbeitungsschritte und/oder fir

Bildverarbeitungsprotokolle registriert sind;

Damit kommt zum Ausdruck, dass ein bestimmter Server im System eine Konfigu-

rationsdatei, Konfigurationsdatenbank o. . fihren soll, in welcher festgehalten ist,
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welcher Bildverarbeitungsknoten fur welche Arbeitsschritte geeignet ist (vgl. Offen-
legungsschrift Abs. [0045], [0048], [0053], [0058]); und dass Bildverarbeitungs-
Knoten sich bei diesem Server mit ihren Fahigkeiten, bestimmte Arbeitsablaufe
oder -schritte ausfuihren zu kénnen, vorab registrieren sollen (siehe Abs. [0048]).
Es ist einzuraumen, dass eine solche Registrierung von Rechen-Knoten im bisher

zitierten Stand der Technik nicht konkret beschrieben ist.

Derartige Registrierungsvorgange fir verfigbare oder angebotene Dienste sind
dem Fachmann, der sich mit vernetzten Rechner-Systemen und verteilter Daten-
verarbeitung auskennt, aber vertraut (vgl. — rein beispielhaft — die Registrierung
angebotener Services bei einem Portmapper). Es handelt sich hierbei um Grund-
kenntnisse des Fachmanns aus dem Bereich der Datenverarbeitung, deren An-
wendung auf die in der D1 beschriebene Workflow-Architektur eine sinnvolle Ver-
teilung der Arbeitslast erst moglich macht und sich daher insbesondere fur die
automatisierte Zuteilung von Ressourcen (Figur 3: PACS, HIS, RIS ...) geradezu
aufdrangt. Somit lag es fur den Fachmann nahe, das System der Druckschrift D1,
um eine moglichst optimierte und an die Fahigkeiten der Rechen-Knoten ange-
passte Aufgabenverteilung zu erreichen, mit einer solchen Vorab-Registrierung
von Bildverarbeitungsknoten und ihren Fahigkeiten auszustatten.

Daher kann der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 3 keinen Bestand haben. Mit
ihm fallt wiederum der gesamte Hilfsantrag, da Uber einen Antrag nur einheitlich

entschieden werden kann.

3.3 Hilfsantrag 4 kann nicht gunstiger beurteilt werden, auch der Gegenstand

seines Patentanspruchs 1 beruht nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

Gemald Hilfsantrag 4 soll der Patentanspruch 1 des Hauptantrags um folgendes

Merkmal ergénzt werden:



-20 -

x4) wobei die Funktionalitditen den einzelnen Knoten (K) dyna-
misch und/oder in Abhangigkeit von dem bestimmten Ar-

beitsablauf zugewiesen werden kdnnen;

Dieses Merkmal umfasst wegen der ,und/oder“-Formulierung drei Alternativen.
Eine davon, namlich dass den einzelnen Rechen-Knoten die Funktionalitaten in
Abhangigkeit von dem (in Schritt a)) bestimmten Arbeitsablauf zugewiesen werden
sollen, ist im vorliegenden Zusammenhang platt selbstverstandlich. Denn dem
Fachmann war vertraut, dass ,allgemeine* Rechenknoten fir unterschiedliche
Funktionalitaten programmierbar sind. Dann ist es jedoch mehr als naheliegend,
jeweils diejenige Funktionalitdt einzufordern, die gerade benétigt wird — d. h.
einem ,allgemeinen* Knoten die Funktionalitat zuzuweisen, die flr einen bestimm-

ten Arbeitsschritt gebraucht wird.

Auch die zweite Alternative einer ,dynamischen“ Zuweisung von Funktionalitaten
ist im gegebenen Kontext naheliegend. Denn damit ist nichts anderes gesagt, als
dass einem Knoten auch eine andere oder eine neue Funktionalitédt zugewiesen
werden kann, wenn das notig oder sinnvoll sein sollte. Dies ist fur den auf opti-
malen Ressourceneinsatz bedachten Fachmann eine ,normale“, eher betriebswirt-
schaftlich orientierte Uberlegung und kann das Vorliegen einer erfinderischen

Tatigkeit nicht begriinden.

Bereits das Naheliegen einer dieser Alternativen begriindet die fehlende Patentfa-
higkeit des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4, weil Uber einen Anspruch nur
insgesamt entschieden werden kann. Mit dem Anspruch 1 féallt wiederum der

gesamte Hilfsantrag.

3.4  Nichts anderes gilt fir den Hilfsantrag 5.

Gemal} Hilfsantrag 5 soll das Merkmal c) des Patentanspruchs 1 nach Hauptan-
trag in folgender Weise abgeandert werden (Unterschiede markiert):



-21 -

c5) Aufteilen der Bilddaten (B) in Bilddaten-Subsets (S), bei
denen es sich um benachbarte Schichten eines Volumenda-

tensatzes handelt, deren anatomische Zuordnung durch

Codes gekennzeichnet ist, anhand eines Aufteilungs-Mecha-

nismus, der auf dem ausgewahlten Arbeitsablauf basiert und

D. h. die bei der Aufteilung entstehenden Bilddaten-Subsets sollen benachbarte
Schichten eines Volumendaten-Bildsatzes darstellen, und fir eine anatomische
Zuordnung der Subsets sollen Kennzeichnung-Codes vorgesehen werden (siehe
Offenlegungsschrift Abs. [0059]).

Im Kontext medizinischer Bilder ist es aber bekannt, dass Volumendaten-Bildsatze
»Schichtweise” aufgenommen werden. Daher erscheint eine schichtweise Verar-
beitung als unmittelbar naheliegend — im Falle einer ,verteilten* Verarbeitung be-
deutet das, fur eine Aufteilung der gesamten Bilddaten, die bei der Aufnahme in
einzelnen Schichten erfassten wurden, gerade diese Schichten als zu verteilende
Bilddaten-Subsets vorzusehen; das ist aber genau das, was mit dem ersten Tell
von Merkmal c5) beansprucht wird. Darlber hinaus ist es flr einen Datenverar-
beitungs-Fachmann trivial, bestimmte vorgesehene Zuordnungen durch Codes zu
kennzeichnen — im Falle von medizinischen Bildern wéahlt man dann naheliegen-
derweise Codes fir die anatomische Zuordnung, welche im Ubrigen bereits
bekannt waren (siehe den Verweis in Abs. [0059] der Anmeldung auf die DICOM-

~Primary Anatomic Structure Sequence®).

Weil somit die gednderten MalRnahmen gemafld Merkmal c5) fir den Fachmann
nahelagen, kann offenbleiben, ob sie Gberhaupt zu einer technischen Probleml6-
sung beitragen oder andernfalls bei der Prifung auf erfinderische Tatigkeit nicht
zu bertcksichtigen waren (vgl. BGH GRUR 2011, 125 — Wiedergabe topografi-

scher Informationen).

Mit dem Patentanspruch 1 fallt wieder der gesamte Hilfsantrag.
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3.5 Auch der Hilfsantrag 6 hat keinen Erfolg.

Gemal} Hilfsantrag 6 soll das Merkmal a) des Patentanspruchs 1 nach Hauptan-

trag in folgender Weise abgeandert werden (Unterschiede markiert):

a6) automatisches Bestimmen eines datentechnischen Arbeits-

ablaufes mit einer Folge von Arbeitsschritten fur die Bildda-
ten (B) aufgrund der erfassten Art der Datenquelle in Bezug
auf die Bilddaten;

Hierzu ist auf die Lehre der Druckschrift D1 zu verweisen, welche auf Seite 6 in
der rechten Spalte eine automatische Bestimmung des Arbeitsablaufes basierend
auf vorhandenen Beispiel-Datensétzen beschreibt (,The task manager then
selects the tasks based on some premodeled task template to perform the
request”). Der Fachmann liest mit, dass diese Beispiel-Datensatze fur auszufuh-
rende Arbeitsschritte (,premodeled task template®) nur in Ausnahmefallen univer-
sal sein kdnnen, sondern i. d. R. auf das Erfassungsgerat und damit auf die Art
der Bild-Datenquelle bezogen sein missen; denn der Fachmann weil3, dass unter-
schiedliche Erfassungsgerate (CT, MRT) nicht notwendigerweise gleichartig auf-

bereitete, normierte Daten liefern.

Damit ergibt sich aber auch die Lehre des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 6
fur den Fachmann in naheliegender Weise bei Ubertragung der Lehre der Druck-
schrift D3 auf das System der Druckschrift D1.

Mit dem Patentanspruch 1 féallt wiederum der gesamte Hilfsantrag 6.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel
der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist
sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

1.
2.

5.

6.

das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaliig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des Richter-
amtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit
Erfolg abgelehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer miindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichts-
hof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Morawek Eder Baumgardt Dr. Forkel
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