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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

IV.

1858.D

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung Uber die Zurlckweisung der
europaischen Patentanmeldung Nr. 99 944 259.3, die
ursprunglich als internationale Patentanmeldung
eingereicht und unter der Nummer WO-00/02758 A

verdffentlicht wurde.

Die ZurlUckweisung wurde in der angefochtenen
Entscheidung damit begrindet, dass die der Entscheidung
zugrunde liegenden Patentanspriiche 1 und 4 Anderungen
(z. B. "aufschalten") aufwiesen, die gegen

Artikel 123 (2) EPU verstieRen. Die angefochtene
Entscheidung fihrte als "Weitere, nicht der Entscheidung
zugrundegelegten Anmerkungen zur vorliegenden Anmeldung"
an, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegeniiber
dem Stand der Technik im folgenden Dokument nicht neu

erscheine:

D1: US-4 748 655 A.

Die Beschwerdefiihrerin legte mit der Beschwerde-

begrindung einen neuen Patentanspruch 1 vor.

Mit der Ladung zur mindlichen Verhandlung erliefl die
Kammer eine Mitteilung gemafd Artikel 11 (1) VOBK, in
welcher auf unzul&ssige Anderungen sowie mangelnde
Klarheit der Patentanspriiche hingewiesen und zur
erfinderischen Tatigkeit Stellung genommen wurde. In der
Mitteilung wurde in Aussicht gestellt, dass die Ladung
zur mindlichen Verhandlung aufgehoben werden koénnte,
wenn ein Monat vor der mindlichen Verhandlung alle

Mangel beseitigt waren.
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V. Die Beschwerdefihrerin reichte innerhalb dieser Frist
eine Stellungnahme sowie neue Unterlagen ein und bat um
die in Aussicht gestellte Aufhebung der Ladung zur

mindlichen Verhandlung.

VI. Mit Telefax vom 28. Juli 2005 wies die Kammer auf Mangel
der neu eingereichten Unterlagen, insbesondere
unzuldssige Anderungen der Patentanspriiche, hin und
stellte klar, dass die miindliche Verhandlung bei dieser

Sachlage stattfinden misse.

VII. In Beantwortung der Telefaxnachricht und nach
Telefongesprachen mit dem Berichterstatter der Kammer
reichte die Beschwerdefiihrerin weitere Anderungen der
Anmeldungsunterlagen per Telefax ein, zuletzt eine
komplette Fassung der Beschreibungsseiten 1 bis 16 und
der Patentansprliche 1 bis 3 mit Telefax vom
2. August 2005. Diese Fassung wurde mit dem Stempel
"Empfangszeit 2. Aug. 18:17" versehen. Die
Beschwerdeflhrerin beantragte auf dem Deckblatt dieser
Telefaxnachricht "die Erteilung eines Patentes auf der

Grundlage der beigefiigten neuen Unterlagen".

VIII. Patentanspruch 1 in der zuletzt eingereichten Fassung

hat folgenden Wortlaut:

"Optimiertes Kommunikationsverfahren fUr funkgestltzte
Verkehrsdienste mit einem Verkehrsnetz zur
funktechnischen Ubermittlung von Daten zwischen mobilen
Instanzen (Zige A bis D) und zentrale Dienste und
dezentrale Steuerstellen aufweisenden ortsfesten
Instanzen (RBC1 bis RBCm, ZD1 bis ZDx), wobei in das

Verkehrsnetz mehrere dezentrale ortsfeste Gatewayrechner
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(Gateway 1 bis Gateway n) eingefihrt werden und wobei
die Kommunikation zwischen den mobilen Instanzen (Zlige A
bis D) und den ortsfesten Instanzen (RBC1l bis RBCm, ZD1
bis ZDx) Uber die Gatewayrechner (Gateway 1 bis

Gateway n) realisiert wird, derart, dass

— flir die mobilen Instanzen (Zlige A bis D), die mit den
Gatewayrechnern (Gateway 1 bis Gateway n)
kommunizieren, im Gatewayrechner (Gateway 1 bis
Gateway n) und in den ortsfesten Instanzen (RBC1l bis

RBCm, ZD1 bis ZDx) je eine Stellvertreterinstanz und

— flir die ortsfesten Instanzen (RBC1l bis RBCm, ZD1 bis
ZDx), die mit den Gatewaytechnern [sic] (Gateway 1
bis Gateway n) kommunizieren, im Gatewayrechner
(Gateway 1 bis Gateway n) Stellvertreterinstanzen
eingerichtet werden, wobei flr mehrere ortsfeste
Instanzen (RBC1l bis RBCm, ZD1 bis ZDx) in einem
Gatewayrechner (Gateway 1 oder .. oder Gateway n)
Stellvertreterinstanzen eingerichtet werden kdnnen

und

— Uber ein Updateverfahren zwischen den Stellvertreter-
instanzen im Gatewayrechner (Gateway 1 bis Gateway n)
und den ortsfesten Instanzen (RBC1 bis RBCm, ZD1 bis
ZDx) die Stellvertreterinformation im Gatewayrechner
(Gateway 1 bis Gateway n) und in den ortsfesten
Instanzen (RBC1 bis RBCm, ZD1 bis ZDx) aktualisiert
werden, so dass die ortsfesten Instanzen (RBC1l bis
RBCm, ZD1 bis ZDx) jederzeit Kenntnis darUber
erhalten, welche Gatewayrechner (Gateway 1 bis
Gateway n) mit welchen mobilen Instanzen (ZUge A bis
D) kommunizieren, wobeil nur diejenigen ortsfesten

Instanzen (RBC1l bis RBCm, ZD1 bis ZDx) informiert
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werden, die auch im Gatewayrechner (Gateway 1 bis
Gateway n) registriert sind, wodurch sie in die Lage
versetzt werden, sich Uber den jeweiligen Gateway-
rechner (Gateway 1 bis Gateway n) auf die bestehende
Verbindung zu der jeweiligen mobilen Instanz (Zuge A
bis D) aufzuschalten und diese Verbindung mit zu

benutzen."

Die Patentansprliche 2 und 3 sind von Anspruch 1 abhangig.

Die Kammer fiUhrte die mindliche Verhandlung am
3. August 2005 in Abwesenheit der Beschwerdefihrerin

durch.

Die Argumente der Beschwerdefihrerin im schriftlichen

Verfahren kdénnen wie folgt zusammengefasst werden:

Das Verfahren gemafs Patentanspruch 1 diene dazu, mobile
und ortsfeste Instanzen (Teilnehmer) derart zu
koordinieren, dass eine Ubertragung von Daten mehrerer
ortsfester Instanzen gleichzeitig mit nur einem
Funkkanal ermdglicht werde. Dabei handle es sich um
zentrale Dienste und dezentrale Steuerstellen, also um
an verschiedenen Orten befindliche Instanzen. Die
Erfindung setze auf den vorhandenen Schnittstellen und
Funktionen des Mobilfunk- und Festnetzes auf und stelle
anwenderorientierte Zusatzfunktionen bereit. Die
Gatewayrechner verwalteten hierzu Stellvertreter-
instanzen von mobilen und ortsfesten Stellen. Die
Stellvertreterinstanzen beinhalteten Informationen Uber
bestehende Kommunikationsverbindungen, wirden also erst
zum Kommunikationszeitpunkt und nicht schon beim
Einbuchen eingerichtet. Diese Informationen wiirden

bendtigt, um bereits bestehende Verbindungen
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(Applikationsdatenverkehr) multiplex fir weitere
Bahndienste zu nutzen (Aufschalten). Mittels der laufend
aktualisierten Stellvertreterinstanzen (Updateverfahren)
ladgen im Verkehrsnetz der Bahn an festgelegten Stellen
jederzeit Informationen dartber vor, welche Verbindungen
potentiell fir eine Aufschaltung geeignet seien. Jede
Anderung des Kommunikationszustandes werde allen
angemeldeten ortsfesten Instanzen mitgeteilt.
Vermittlung und Routing fanden im jeweiligen Gateway-
rechner statt, auch wenn ein Informationsserver zur

Abfrage der Informationen zwischengeschaltet werde.

Es gehe bei der Erfindung daher nicht um den Aufbau
einer physikalischen Kommunikation zwischen zweil
Teilnehmern, wie z. B. in D1, sondern darum, einen
bereits vorhandenen Datenlink flir eine weitere ortsfeste
Instanz mit zu benutzen. Das leiste kein verbindungs-
orientiertes Netz mit seinen diskontinuierlich
bestehenden Funkkandlen. Hier mlsse flr jeden
Applikationsdatenverkehr ein eigener Funkkanal aufgebaut
werden. Das Einrichten von Informationen Uber die
Erreichbarkeit von Teilnehmern erfolge in einem
Mobilfunknetz wie in D1 erstens nur flr mobile
Teilnehmer und zweitens bereits zum Zeitpunkt des
Einbuchens in das Mobilfunknetz. Ortsfeste Instanzen

(z. B. MSC) wlrden hier nicht darlber unterrichtet, ob
und welche Kommunikationsverbindungen zu mobilen
Instanzen bestlinden. Die Aktualisierung der fur die
Erreichbarkeit notwendigen Informationen erfolge bei
GSM-Datenbanken (HLR, VLR) ohne eine Kommunikation auf
Anwenderebene. Die Funktion der Gateways in D1
beschranke sich auf den Aufbau einer Ende-zu-Ende-

Kommunikation zwischen zweili Teilnehmern.
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Entscheidungsgrinde

1858.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Rechtliche Grundlage der Entscheidung und Anderungen

Das Telefax mit der "Empfangszeit 2. Aug. 18:17"
beinhaltet aufer dem Deckblatt mit dem Antrag der
Beschwerdefihrerin nur die Beschreibungsseiten 1 bis 16
und die Patentanspriiche 1 bis 3 (Seiten 17 bis 19).
Weder die neuen Anmeldungsunterlagen, die auf den
Seiten 10 bis 16 die Figuren 1 bis 3 beschreiben, noch
der vorangehende Schriftverkehr lassen eine Absicht der
Beschwerdeflhrerin erkennen, die urspriunglich
eingereichten (und nie geadnderten) Figuren zu streichen.
Die Kammer hat daher keinen Zweifel, dass der Antrag
gemafs dem objektiv erkennbaren Willen der Beschwerde-
flihrerin so auszulegen ist, dass die "Erteilung eines
Patentes auf der Grundlage der beigefligten neuen
Unterlagen" (Beschreibungsseiten 1 bis 16 und
Patentansprlche 1 bis 3) in Verbindung mit den
Zeichnungen, Figuren 1 bis 3 wie urspringlich

eingereicht, beantragt wird.

Die vorliegenden Patentansprliche 1 bis 3 sind nunmehr
als Verfahrensanspriche formuliert. Damit ist die
Anspruchskategorie gegeniiber dem urspringlich
beanspruchten Kommunikationssystem in Ubereinstimmung
mit den tragenden Anspruchsmerkmalen gebracht worden.
Die ursprlinglich explizite Nennung der alternativen
Ausfihrungen, dass Stellvertreterinstanzen im
Gatewayrechner direkt oder indirekt (Uber mindestens

einen Informationsserver) eingerichtet und entsprechend
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aktualisiert werden, ist im vorliegenden

Patentanspruch 1 weggelassen worden. Diese Anderung ist
auf die urspringliche Beschreibung gestitzt
(Ausfihrungen der Figuren 1 bis 3; Informationsserver
als ortsfeste Instanzen, z. B. Seite 9, Zeilen 11 und 12
der verdffentlichten Fassung), und der vorliegende
Patentanspruch 1 umfasst wie der urspringliche
Patentanspruch 1 ("direkt oder indirekt") ebenfalls alle
Ausfihrungsbeispiele. Die Patentanspriiche 2 und 3
betreffen Verfahren mit indirekter Einrichtung und
Aktualisierung von Stellvertreterinstanzen Uber
Informationsserver (Figur 2) und Mischstrukturen

(Figur 3).

Patentanspruch 1 weist zusdtzliche Merkmale auf, die in
den Unterlagen in der urspringlich eingereichten Fassung
eindeutig offenbart sind (siehe insbesondere die
folgenden Stellen der verdffentlichen Fassung: Seite 5,
Zeilen 6 und 7; Seite 6, Zeilen 10 bis 32:
"Aufschaltung"; Seite 7, Zeilen 11 bis 14; Seite 9,
Zeilen 32 bis 34; Seite 10, Zeilen 3 bis 6; Figur 1).
Auch die Merkmale der Patentanspriiche 2 und 3 sind in
der ursprlnglich eingereichten Fassung eindeutig
offenbart (siehe insbesondere die folgenden Stellen der
verdffentlichen Fassung: Seite 8, Zeilen 14 bis 23;
Seite 10, Zeilen 13 bis 28; Seite 12, Zeilen 9 bis 26;
Figuren 2 und 3). Die Anderungen der Patentanspriiche

verstoRen daher nicht gegen Artikel 123 (2) EPU.

Die Beschreibung ist an die geanderten Patentanspriiche
angepasst worden und gibt im Absatz Uber die Seiten 1
und 2 die Merkmale des Standes der Technik in D1 an,
soweit dies flUr das Verstandnis der vorliegenden

Erfindung und ihre Abgrenzung vom Stand der Technik
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nitzlich ist. Allerdings fihrt die Beschreibung auf
Seite 5, Zeilen 21 bis 23, aus, dass die Aufgabe "durch
die Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 in
Verbindung mit den Merkmalen im Oberbegriff" geldst
werde. Das trifft offensichtlich nicht zu, da
Patentanspruch 1 keinen kennzeichnenden Teil im Sinne

der Regel 29 (1) b) EPU aufweist.

Die Kammer hat im vorliegenden Fall ohne diesbezliglichen
Antrag der Beschwerdefiihrerin eine mindliche Verhandlung
anberaumt und trotz entsprechender Bitte die Ladung
nicht aufgehoben, um im Interesse der gebotenen
Verfahrensbdékonomie daflir zu sorgen, dass die Sache
spatestens am Ende der mindlichen Verhandlung
entscheidungsreif ist (vgl. Artikel 10b (1) und

Artikel 11 (6) VOBK). Die ordnungsgemafd geladene
Beschwerdefiihrerin hatte den obigen und weitere kleine
Mangel der Beschreibung in der mindlichen Verhandlung
mihelos beseitigen kénnen. Eine Aufschiebung der
Entscheidung zu ihrer Beseitigung war nicht geboten (vgl.
Artikel 11 (3) VOBK). Die Kammer hat sich gemaf

Artikel 113 (2) EPU an die von der Beschwerde fithrenden
Anmelderin vorgelegte Fassung zu halten. Die
Beschwerdeflhrerin hat mit ihrem Nichterscheinen bei der
miindlichen Verhandlung das Risiko einer Zurltckweisung
der Anmeldung auch bei einfach behebbaren Mangeln in

Kauf genommen.

Die Mangel sind im vorliegenden Fall aber nicht derart,
dass ein VerstoR gegen Artikel 84 EPU, Regel 27 (1) c)
oder Regel 29 (1) EPU vorlige. Denn die zweiteilige
Fassung eines Patentanspruchs ist nach Regel 29 (1) EPU
nicht zwingend vorgeschrieben, sondern wo es

"zweckdienlich" ist. Eine Ausnahme ist im vorliegenden
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Fall vertretbar, weil es einer vollstandigen
Umformulierung des Anspruchs bedurft hatte (siehe weiter
unten) und weil aus der Darstellung des Standes der
Technik in der Beschreibung ohnehin die wesentlichen
Merkmale hervorgehen, die in Verbindung miteinander aus
D1 bekannt sind. Wie unter Punkt 2.4 oben ausgefihrt,
trifft die Aussage auf Seite 5, Zeilen 21 bis 23, der
Beschreibung offensichtlich nicht zu. Die Aussage ist
aber in Bezug auf die Ldsung der Aufgabe inhaltsleer,
weil Patentanspruch 1 keinen kennzeichnenden Teil
aufweist. Auch die Festlegung des Gegenstandes, flr den
gemafy Patentanspruch 1 Schutz begehrt wird, wird dadurch
nicht in Frage gestellt. Die Patentansprliche sind nach
Uberzeugung der Kammer deutlich und durch die
Beschreibung in ihrer Gesamtheit ausreichend gestltzt

(Artikel 84 EPU).

3. Neuheit und erfinderische T4tigkeit

3.1 D1 offenbart ein Verfahren fir ein zellulares
Mobilfunksystem, bei welchem tragbare Funktelefone (11)
kleiner Reichweite und kleiner Leistung Uber
Gateways (13, 14, 15, 16) mit Basisstationen (7) des
Mobilfunksystems kommunizieren kdénnen. Zusammen mit
einem Gateway arbeiten die Funktelefone in dem
Mobilfunksystem wie herkdémmliche tragbare Mobilstationen
mit grofRerem Leistungsbedarf (z. B. Autotelefone). Durch
die Anordnung verteilter Gateways kdnnen ohne
Veranderung des herkdémmlichen Mobilfunknetzes mehrere
Funktelefone anstelle einer herkdmmlichen Mobilstation
angeschlossen werden, die Funktelefone sind leichter und
weisen eine zufrieden stellende Batterielebensdauer auf
(D1, Spalte 1, Zeile 52 bis Spalte 2, Zeile 12; Spalte 3,

Zeilen 24 bis 44; Patentanspruch 1; Figur 1). Die

1858.D
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Gateways weisen Speicher flr die Teilnehmer-
identifikationsnummern, Steuereinrichtungen zur
Verbindungsvermittlung und Weiterleitung der
Adressierungsdaten an die Vermittlungsstelle (MSC) des
Mobilfunknetzes sowie Sende- und Empfangseinrichtungen
auf und kbnnen permanent ortsfest (16), nach Bedarf an
unterschiedlichen Platzen aufgestellt oder auf
Fahrzeugen, wie einem Zug, verwendet werden (D1,
Spalte 4, Zeilen 52 bis 63; Spalte 5, Zeile 42 Dbis

Spalte 6, Zeile 4; Figur 2).

D1 offenbart aber nicht, dass die Gateways als
Gatewayrechner ausgefihrt sein kénnen. Die ortsfesten
Gateways (16) speichern die Daten, die fir die
Erreichbarkeit der Funktelefone notwendig sind, richten
also im Sinne des vorliegenden Patentanspruchs 1
Stellvertreterinstanzen flir die mobilen Instanzen ein.
Die Gateways in D1 sind aber nicht geeignet, flr mehrere
ortsfeste Instanzen Stellvertreterinstanzen einzurichten.
Das ist bei den fest mit einer Basisstation verbundenen
ortsfesten Gateways (16) auch nicht erforderlich. Es
erfolgt in D1 auch keine selektive Information von im
Gateway angemeldeten ortsfesten Instanzen dariber,
welche Gateways gerade mit welchen mobilen Instanzen
kommunizieren. Eine Aufschaltung auf eine bestehende

Verbindung findet in D1 nicht statt.

Die Gateways erfiillen in D1 somit andere Aufgaben, die
sich im wesentlichen auf eine Verbindungsvermittlung,
gegebenenfalls im Multiplexbetrieb, beschranken. D1 gibt
keinen Hinweis auf eine Lésung der Aufgabe, die der
vorliegenden Anmeldung (Seite 5, Zeilen 13 bis 20)
zugrunde liegt, namlich mit einfachen Mitteln einen

zuverldssigen Datenverkehr Uber effektive
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Kommunikationswege mit nur einem FunkUbertragungskanal
zwischen den mobilen Instanzen und den ortsfesten

Instanzen zu ermdglichen.

Das Kommunikationsverfahren nach dem vorliegenden
Patentanspruch 1 ermdglicht es ortsfesten Instanzen mit
unterschiedlichen Aufgaben von verschiedenen
geographischen Orten aus, namlich von zentralen Diensten
und von dezentralen Steuerstellen, tUber die Gateway-
rechner jederzeit eine bereits bestehende Daten-
verbindung mit einer mobilen Instanz mit zu benutzen.
Dies scheint besonders fiir die Ubertragung sicherheits-
relevanter Daten, wie in Bahndiensten, wvon Bedeutung
(vgl. Beschreibung, Seite 2, Zeile 14 bis Seite 3,
Zeile 32; Seite 4, Zeilen 20 bis 32; Seite 7, Zeile 16
bis Seite 8, Zeile 10). Der im Recherchenbericht
genannte Stand der Technik gibt hierzu keine Hinweise.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 und der davon
abhadngigen Patentansprlche 2 und 3 gilt daher im Sinne
des Artikels 56 EPU als auf einer erfinderischen

Tatigkeit beruhend.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1858.D

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der
Anordnung zurlckverwiesen, ein Patent mit folgender

Fassung zu erteilen:
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— Patentanspriiche 1 bis 3 und Seiten 1 bis 16,
eingereicht mit Telefax vom 2. August 2005

(Empfangszeit 2. Aug. 18:17); und

— Zeichnungen, Figuren 1 bis 3 wie urspringlich

eingereicht.

Die Geschdftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

D. Sauter W. J. L. Wheeler

1858.D



