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Sachverhalt und Antrage

I. Ein Einspruch wurde gegen das europaische Patent
Nr. 1076989 iIn seiner Gesamtheit gestutzt auf die
Einspruchsgrinde nach Artikel 100 a) EPU in Verbindung
mit Artikel 54 und 56 EPU eingelegt. Die
Einspruchsabteilung hat in der mundlichen Verhandlung
vom 17. Oktober 2006 entschieden, den Eilnspruch
zuruckzuweisen, und die schriftlichen
Entscheidungsgrinde am 29. November 2006 zur Post

gegeben.

1. Die Eilnspruchsabteilung hat festgestellt, dass der
Gegenstand des unabhédngigen Anspruchs 1 des erteilten
Patents die Erfordernisse der Artikel 54 (1) und 56 EPU

erfulle, da er gegenuber den Dokumenten

D6: WO 98/32265 und
D10: DE 44 42 613

neu sei und auch bei einer Zusammenschau der Dokumente

D1: US 5 694 451 A und
D8: WO 94/28683 A

fir den Fachmann nicht naheliege.

Gleiches gelte auch fur den Gegenstand des unabhangigen
Anspruchs 17.

I11. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdefihrerin
(Einsprechende) mit einem am 24. Januar 2007
eingegangenen Schreiben Beschwerde ein und begrindete
diese 1In einem am 27. Marz 2007 eingegangenen Schreiben.
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Sie beantragte, den mit der Beschwerde angefochtenen
Beschluss der Einspruchsabteilung aufzuheben, und
stellte hilfsweise Antrag auf mundliche Verhandlung.

Weitere Argumente wurden in einem am 15. Dezember 2007
eingegangenen Schreiben vorgebracht.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat in ihrer am
8. August 2007 eingegangenen Antwort auf die
Beschwerdebegrindung beantragt, die Beschwerde
zurickzuweisen. Hilfsweise wurde eine mundliche

Verhandlung beantragt.

Die Kammer hat die Parteien mit Bescheid vom

24. September 2008 zur mundlichen Verhandlung geladen
und in einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern zur Sache

vorlaufig Stellung genommen.

Die Beschwerdegegnerin hat mit Schreiben vom 27. April
2009 1hren Antrag auf Zuruckweisung der Beschwerde als
Hauptantrag bestatigt. Ferner hat sie Anspruchssatze als
Hilfsantrage 1-3 eingereicht.

Die Beschwerdefuhrerin hat mit Schreiben vom 7. Mai 2009
thren Antrag auf Widerruf des erteilten Patents
bestatigt und beantragt, den Antrag auf
Aufrechterhaltung des Patents im Umfang einer der
Hilfsantrage 1-3 wegen mangelnder erfinderischer
Tatigkeit der jeweiligen Anspriche abzuweisen.

In der mundlichen Verhandlung, die am 26. Mai 2009 vor
der Kammer stattfand, beantragte die Beschwerdefuhrerin,

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die
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Angelegenheit zur weiteren Prifung an die erste Instanz
zuriuckzuverweisen. Die Beschwerdegegnerin beantragte,
die Beschwerde zurickzuweisen oder hilfsweise die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und die
Angelegenheit zur weiteren Priufung auf der Grundlage des
in der mundlichen Verhandlung eingereichten

Hilfsantrags 1 oder der mit Schreiben vom 27. April 2009
als Hilfsantrdge 1, 2 und 3 eingereichten nunmehrigen
Hilfsantrage 2, 3 und 4 an die erste Instanz

zurickzuverweisen.

Anspruch 1 des erteilten Patents lautet wie folgt:

"Verfahren zur Ermittlung der Dienstgite von
Telekommunikationsdiensten in einem Kommunikationsnetz
(1:2),

wobel an einem zur Kommunikation im Kommunikationsnetz
ausgebildeten Endgerat (6;9) fur jeweils eine
Dienstinanspruchnahme und/oder fur jeweils einen
Dienstinanspruchnahme-Versuch die Netzzugédnglichkeit des
Kommunikationsnetzes, die Dienstzuganglichkeit des
ausgewahlten Dienstes, die Sprachqualitat und die
Gespréachsabbruchwahrscheinlichkeit beurteilt wird und
wobei die Qualitédt dieser Dienstguteparameter
reprasentierende Dienstgitedaten an eine Zentrale (10)
des Kommunikationsnetzes (1;2) ubermittelt werden,
dadurch gekennzeichnet,

dall vom Endgeratenutzer subjektiv ermittelte
Dienstgutedaten am Endgerat eingebbar sind.™

Anspruch 17 des erteilten Patents lautet wie folgt:

"Endgerat zur Kommunikation in einem

Kommunikationsnetzwerk,
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dadurch gekennzeichnet,

dall es ein Programm zur Durchfihrung des Verfahrens nach
einem der voranstehenden Anspriche, einen Speicher fur
das Programm und einen Prozessor zum Abarbeiten des

Programmes aufweist."”

Anspruch 1 gemdfl dem ersten Hilfsantrag lautet wie folgt:

"Verfahren zur Ermittlung der Dienstgite von
Telekommunikationsdiensten in einem Kommunikationsnetz
(1:2),

dadurch gekennzeichnet,

dall an einem zur Kommunikation im Kommunikationsnetz
ausgebildeten Endgerat (6;9) fur jeweils eine
Dienstinanspruchnahme und/oder fur jeweils einen
Dienstinanspruchnahme-Versuch

- die Netzzugédnglichkeit des Kommunikationsnetzes,

- die Dienstzugénglichkeit des ausgewédhlten Dienstes,
- die Sprachqualitat und

- die Gesprachsabbruchwahrscheinlichkeit

beurteilt werden und

- dalB die Qualitat dieser Dienstguteparameter
reprasentierende, vom Endgeratenutzer subjektiv
ermittelte Dienstgitedaten am Endgerédt eingegeben und an
eine Zentrale (10) des Kommunikationsnetzes (1;2)
ubermittelt werden.™

Anspruch 17 gemall erstem Hilfsantrag stimmt wortlich mit
Anspruch 17 des erteilten Patents Uberein.



-5 - T 0222707

Entscheidungsgrinde

Hauptantrag

1. Auslegung des Anspruchs 1:

1.1 Geméall dem Oberbegriff des Anspruchs 1 des erteilten
Patents werden fur jeweils eine Dienstinanspruchnahme
und/oder fur jeweils einen Dienstinanspruchnahme-Versuch
Dienstgutedaten, die die Qualitat bestimmter
Dienstguteparameter reprasentieren, an eine Zentrale des
Kommunikationsnetzes uUbermittelt. Gemall dem
kennzeichnenden Teil des Anspruchs sind vom
Endgeréatebenutzer subjektiv ermittelte Dienstgiutedaten

am Endgerat eingebbar.

Aus dem Anspruchswortlaut ergibt sich nicht, dass die
Dienstgutedaten des Oberbegriffs mit den Dienstgutedaten
des kennzeichnenden Teils identisch sein mussen. Daher
konnen die an eine Zentrale des Kommunikationsnetzes
Ubermittelten Dienstgltedaten sowohl subjektive als auch
objektive, d.h. nicht vom Endgeratebenutzer subjektiv
ermittelte, sein. Diese Auslegung des Anspruchs wird
durch den abhdngigen Anspruch 12 des erteilten Patents
gestutzt, demzufolge "'das Endgerat-seitige Erfassen von
Dienstgutedaten dadurch erfolgt, dall das Endgerat selbst
und/oder Komponenten des Kommunikationsnetzes technisch
objektiv die Dienstgutedaten ermitteln”™ (Hervorhebung
hinzugefugt). Dies bedeutet auch, dass das im
Oberbegriff des Anspruchs befindliche Merkmal der
Beurteilung der vier Dienstguteparameter an einem
Endgerat in einem weiten Sinne verstanden werden muss

und nicht auf eine subjektive Beurteilung beschrankt ist.
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1.2 Aus der fehlenden Verbindung zwischen den
Dienstgutedaten des Oberbegriffs und jenen des
kennzeichnenden Teils ergibt sich auch, dass das Merkmal,
dass bestimmte Dienstgutedaten fur jeweils eine
Dienstinanspruchnahme und/oder fur jeweils einen
Dienstinanspruchnahme-Versuch beurteilt werden, sich
nicht notwendigerweise auf die vom Endgeréatenutzer
subjektiv ermittelten Dienstgutedaten bezieht. Die
Haufigkeit bzw. Genauigkeit der Ermittlung der
subjektiven Dienstgutedaten wird durch den Anspruch
nicht festgelegt und kann sowohl fur jeweils eine
Dienstinanspruchnahme (oder einen Dienstinanspruchnahme-
Versuch) als auch mit einer beliebigen anderen

Haufigkeit bzw. Genauigkeit erfolgen.

2. Neuheit (Artikel 54 EPU)

2.1 Die Beschwerdefuhrerin hat mit 1hrer Beschwerde
mangelnde Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1
gegenuber der Lehre von D6 geltend gemacht. Die in
diesem Dokument am 23. Juli 1998 veroffentlichte
internationale Anmeldung wurde am 16. Januar 1998
eingereicht. Das Streitpatent nimmt eine Prioritat vom 5.
Mai 1998 in Anspruch. Die Wirksamkeit der
Inanspruchnahme ist von der Beschwerdefuhrerin nicht
angegriffen worden und besteht nach Uberzeugung der
Kammer iInsbesondere auch fur den Gegenstand des
Anspruchs 1. Die internationale Anmeldung D6 gehoért
somit nicht durch i1hre - dem Prioritatsdatum des
Streitpatents nachfolgende - Vertffentlichung zum Stand
der Technik nach Artikel 54 (2) EPU, sondern kann nur
nach Artikel 54 (3) EPU i.V. mit Artikel 158 (1) EPU
1973 zum Stand der Technik gehdren. Sie i1st daher bei
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der Prufung auf erfinderische Tatigkeit nicht zu
beriicksichtigen (Artikel 56 Satz 2 EPU).

D6 zeigt ein Verfahren zur Ermittlung der Dienstgite von
Telekommunikationsdiensten in einem Kommunikationsnetz
(siehe Zusammenfassung: "‘Determination of service
situation'™), wobei an einem zur Kommunikation im
Kommunikationsnetz ausgebildeten Endgerat (MS; PC)
Dienstgiutedaten (“'parameter representing the service
situation™) ermittelt werden (Seite 5, Zeilen 13-17).
AuBerdem impliziert die fur den Endgeréatenutzer
vorgesehene Moglichkeit, die Dienstgutequalitat zu
verhandeln (Seite 4, Zeilen 21-23), die Eingabe von

Dienstgitedaten am Endgerat.

Die in D6 betrachteten Dienstgltedaten (“‘parameter
representing the service situation’™) umfassen
Verzogerung, Wahrscheinlichkeit eines Paketverlusts
(Seite 2, Zeile 29; "propagation delay"™ und *probability
of losing the packet'), Auslastung des Funksystems,
Anzahl der gesendeten Pakete und Paketzeitstempel

(Seite 5, Zeilen 21-28; "ratio of free channels to
reserved channels™, "number of packets sent to the
mobile station per time unit” und ""time stamp™).

Zwar ergibt sich nach Auffassung der Kammer das Merkmal
der Sprachqualitat in einem paketvermittelten
Kommunikationsnetzwerk unmittelbar aus Parametern wie
Verzogerung und Paketverlust, so dass aus D6 implizit
auch die Beurteilung eines entsprechenden
Dienstguteparameters bekannt war.

Jedoch i1st in D6 nicht unmittelbar und eindeutig

offenbart, die weiteren Dienstguteparameter
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Netzzuganglichkeit des Kommunikationsnetzes,
Dienstzuganglichkeit des ausgewahlten Dienstes und
Gesprachsabbruchwahrscheinlichkeit zu beurteilen und zu
ubermitteln.

Es i1st zwar richtig, dass bei einer nicht vorhandenen
Netzzuganglichkeit In keinem Netz, auch nicht In dem in
D6 beschriebenen, eine Kommunikation zu Stande kommt.
Aus dieser Feststellung lasst sich aber nicht folgern,
dass das Nichtzustandekommen einer Verbindung in
irgendeiner Form, wie beansprucht, an eine Zentrale des
Kommunikationsnetzes udbermittelt wird. Dies trifft umso
mehr zu, als in D6 von einer konstant vorhandenen
Verbindung ausgegangen wird. Ein Verbindungsaufbau wird

nicht erwahnt.

Entsprechende Erwdgungen gelten fir die weiteren
Dienstguteparameter Dienstzuganglichkeit des
ausgewahlten Dienstes und

Gesprachsabbruchwahrscheinlichkeit.
Weiterhin ist in D6 nicht eindeutig offenbart, dass die
Dienstgiutedaten an eine Zentrale des

Kommunikationsnetzes Ubermittelt werden.

2.5 Somit steht die Lehre von D6 dem beanspruchten
Gegenstand nicht neuheirtsschadlich gegenuber.

3. Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

3.1 Die Kammer geht in Ubereinstimmung mit den Parteien von
D1 als nadchstliegendem Stand der Technik aus.

€C0852.D
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Aus diesem Dokument ist ein Verfahren zur
Leistungsuberwachung von Telekommunikationsdiensten in
einem Kommunikationsnetz ("method ... for performance
monitoring in a telecommunications network', siehe
Zusammenfassung) bekannt, wober an einem zur
Kommunikation im Kommunikationsnetz ausgebildeten
Endgerat (‘'subscriber terminal', siehe Spalte 2,

Zeilen 39-41; Spalte 3, Zeilen 1-6) die Zeitdauer,
wahrend der das Endgerat nicht in der Lage war, mit der
Basisstation zu kommunizieren (Spalte 2, Zeilen 52-57),
die Qualitat des Ubertragungskanals (Spalte 2, Zeile 65)
und die Gesprachstrennung (Spalte 2, Zeile 60: "call
disconnection'™) ermittelt werden und wobel entsprechende
Daten an eine Zentrale des Kommunikationsnetzes
ubermittelt werden (Spalte 3, Zeilen 11-17).

In einigen Aspekten unterscheiden sich die Merkmale des
Anspruchs 1 nur in semantischer Hinsicht, nicht aber

sachlich vom Offenbarungsgehalt des Dokuments D1.

So ist ein Verfahren zur Ermittlung der Dienstgute statt
zur Leistungsiuberwachung beansprucht. Die Dienstgite
(quality of service) ist ein Begriff, der Parameter,
Wirkungen, Erscheinungen, Eindrucke etc. zusammenfasst,
welche den Grad der Zufriedenheit eines
Telekommunikationsdienst-Kunden in einem
Kommunikationsnetz bestimmen (siehe Patentschrift,
Spalte 1, Zeilen 9-15). Die individuelle Erfahrung eines
Nutzers (siehe Schreiben der Beschwerdegegnerin vom

8. August 2007, Seite 4, erster Satz) mag als Folge der
so verstandenen Dienstgute zu verstehen sein, i1st aber
nicht mit thr gleichzusetzen. Da die gemall dem Dokument
D1 ermittelten Parameter ebenfalls den Grad der

Zufriedenheit eines Kunden bestimmen (siehe z.B.



3.3

3.4

€C0852.D

- 10 - T 0222707

Zusammenfassung, letzter Satz: "performance experienced
by the customer'), handelt es sich bei dem aus dem D1
bekannten Verfahren ebenfalls um ein Verfahren zur
Ermittlung der Dienstgute im Sinne des Streitpatents.

Die aus D1 bekannte Ermittlung der Zeitdauer, wéahrend
der das Endgerat nicht in der Lage war, mit der
Basisstation zu kommunizieren, impliziert eine
Beurteilung der Netzzuganglichkeit, also des ersten

Dienstguteparameters des Anspruch 1.

Die Beurteilung des zweiten DienstgiUteparameters des
Anspruchs 1, die Dienstzuganglichkeit des ausgewahlten
Dienstes, wird im Dokument D1 nicht explizit erwdhnt.
Jedoch stellt die Zeitdauer, wahrend der das Endgerat
nicht in der Lage war, mit der Basisstation zu
kommunizieren (Spalte 2, Zeilen 52-57), zwangslaufig ein
Mal3 fir die Dienstzuganglichkeit dar. Dies wird
besonders deutlich, wenn - wie dies von Anspruch 1 nicht
ausgeschlossen wird - nur ein einziger Dienst in dem

Telekommunikationsnetz angeboten wird.

Der dritte Dienstguteparameter gemafll Anspruch 1, die
Sprachqualitat, ist zwar nicht gleichzusetzen mit der
Qualitat des Ubertragungskanals gemaR Dokument D1 (siehe
Spalte 2, Zeile 65), da die Sprachqualitat auch von
anderen Faktoren, wie z.B. der Fehlerkorrektur und der
Sprachkodierung, abhangt. Diese Faktoren bestimmen
jedoch zusammen mit der Qualitat des Ubertragungskanals
die Sprachqualitat. Somit impliziert die Ermittlung der
Qualitat des Ubertragungskanals auch eine Beurteilung
der Sprachqualitat. Im Ubrigen ware dem Fachmann nach
Uberzeugung der Kammer die Bedeutung der Sprachqualitat
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als wichtiger Dienstguteparameter ohne weilteres bewusst

gewesen.

3.5 Die Beurteilung des vierten Dienstglteparameters gemal
Anspruch 1, der Gesprachsabbruchwahrscheinlichkeit,
ergibt sich in dem im Dokument D1 beschriebenen
Verfahren aus der Ermittlung der Gesprachstrennung
(Spalte 2, Zeile 60: "call disconnection™).

3.6 GemaR dem Dokument D1 kann die Ubertragung der
gesammelten Informationen fir jedes einzelne Gespréach
erfolgen (Spalte 2, Zeilen 11-14: "as part of call set-
up, call transfer, or call disconnect”, sowie Spalte 3,
Zeilen 11-17). Dies legt es nach Auffassung der Kammer
zumindest nahe, dass sie fur jeweils eine
Dienstinanspruchnahme oder einen Dienstinanspruchnahme-
Versuch erfasst, d.h. beurteilt und an eine zentrale
Stelle - der im Anspruch des Streitpatents verwendete
Begriff "Zentrale" ist nicht ndher bestimmt - Ubertragen

werden.

3.7 Somit enthalt die Lehre des Dokuments D1 alle Merkmale
des Oberbegriffs des Anspruchs 1 entweder explizit oder
implizit oder legt diese dem Fachmann nahe. Jedoch ist
das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1, wonach '‘vom
Endgeratenutzer subjektiv ermittelte Dienstgitedaten am
Endgerat eingebbar sind”, weder aus D1 bekannt noch wird
es durch dieses Dokument dem Fachmann nahegelegt. Dies
hat auch die Einspruchsabteilung so gesehen und diesen
Unterschied als fur die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit entscheidend angesehen.

3.8 Die durch dieses Merkmal zu ldsende Aufgabe kann iIm

Sinne des Streitpatents in einer umfassenderen und

€C0852.D
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vollstandigeren Ermittlung der Dienstgite gesehen werden
(Spalte 1, Zeilen 48-50).

Eine solche Aufgabenstellung ist so allgemein, dass sie
als solche keine erfinderische Tatigkeit begrunden kann.

Fir den mit dieser Aufgabe betrauten Fachmann ist es
nach Auffassung der Kammer naheliegend, zusatzlich zu
den in D1 verwendeten weitere Parameter zur Ermittlung
der Dienstglute zu beurteilen und zu Ubermitteln. Da ihm
bekannt ist (Spalte 1, Zeilen 16-17 des Streitpatents),
dass die Dienstgite durch objektive und subjektive
Parameter beeinflusst wird, wirde er dabei auch in
Erwagung ziehen, subjektive Parameter zu bericksichtigen.
Die Ermittlung subjektiver Parameter zum Beispiel durch
Befragung von Testkunden oder durch Kundenumfragen war
zum Prioritatstag des Streitpatents allgemein bekannt
(vgl. etwa Spalte 1, Zeilen 17-36 des Streitpatents).

Der Fachmann hatte daher ohne weiteres in Erwdgung
gezogen, zur umfassenderen und vollstandigeren
Ermittlung der Dienstgite nicht nur weitere vom Endgerat
objektiv ermittelte Parameter, sondern auch vom Benutzer
subjektiv ermittelte Parameter zu bericksichtigen. Diese
wirde der Fachmann in nahe liegender Weise, so wie es im
Streitpatent gewidrdigten Stand der Technik uUblich ist,
durch Befragung von Testkunden oder durch Kundenumfragen
ermitteln. Wenn eine solche Befragung oder Umfrage, wie
dies typischerweise der Fall i1st, telefonisch
durchgefihrt wird, gibt der Endgeratebenutzer von i1hm
subjektiv ermittelte Dienstgutedaten in der Regel
akustisch am Endgerat ein. Da auch eine derartige
akustische Eingabe unter den Wortlaut des Anspruchs 1
fallt (s. Spalte 4, Zeilen 34-35: "die Ubertragung der



3.10

€C0852.D

- 13 - T 0222707

(z.B. akustisch oder uUber eine Taste 11 eingegebenen)
"erfahrenen Dienstgite® ..."), wilrde der Fachmann durch
eine Kombination der Lehre des Dokuments D1 mit dem
allgemein bekannten Stand der Technik ohne
erfinderisches Zutun zum beanspruchten Gegenstand
gelangen.

Die Beschwerdegegnerin hat im wesentlichen argumentiert,
dass der im Verfahren befindliche Stand der Technik von
einer Verbindung einer Ermittlung von objektiven
Dienstguteparametern, die technisch durch das Endgerat
selbst erfolgt, und einer Ermittlung von subjektiven
Dienstguteparametern, die den Benutzer selbst involviert,
wegweisen wurde, um soweit wie moglich den als
unzuverlassig betrachteten menschlichen Faktor

auszuschlielRen.

Dieses Argument kann die Kammer nicht uUberzeugen. Die
Lebenserfahrung zeigt, dass fur die Entscheidung eines
Kunden fur einen bestimmten Diensteanbieter nicht allein
die objektive technische Leistung der angebotenen
Dienste entscheidend i1st, sondern auch die allgemein
erfahrene, also subjektive Dienstgute. Auch wenn es
sicherlich ein Bestreben gibt, die erfahrene Dienstgite
auf objektive technische Parameter abzubilden, wird es
letztlich unvermeidlich bleiben, dass sich
Diensteanbieter bei 1hren Kunden persénlich Uber die
erfahrene Dienstgite ruckversichern, um weiterhin in der
Lage zu sein, die Kundenbedirfnisse zu befriedigen. Zwar
mag es eine Tendenz dahingehend geben, objektive
Dienstguteparameter technisch Uber das Endgerat, d. h.
ohne menschlichen Faktor, zu ermitteln. Diese Tendenz
geht aber nach Auffassung der Kammer nicht so weit, dass
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der Fachmann eine zusatzliche telefonische Kundenumfrage
nicht mehr in Betracht ziehen wirde.

Da somit der Gegenstand des Anspruchs 1 des erteilten
Patents fur den vom Dokument D1 ausgehenden Fachmann
unter Berucksichtigung des allgemein bekannten Standes
der Technik naheliegend ist, erfullt das Patent nicht
die Erfordernisse des Artikels 56 EPU. Die Entscheidung

der Einspruchsabteilung ist daher aufzuheben.

Hilfsantrag 1

4.

4.1

4.2

4.3
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Zulassung in das Verfahren

Der Hilfsantrag 1 der Beschwerdegegnerin wurde im Laufe
der mindlichen Verhandlung und somit spat eingereicht
(Artikel 12 (2) VOBK). Die Zulassung verspatet
eingereichter Antrage liegt im Ermessen der Kammer
(Artikel 13 (3) VOBK).

GemalR standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern
missen verspatet eingereichte Antrage einen ernsthaften
Versuch zur Ausrdumung erhobener Einwande darstellen und
diarfen nicht zu neuen, bisher nicht bestehenden

Einwanden fihren.

Anspruch 1 gemall Hilfsantrag 1 beschrankt die
Dienstguteparameter "‘Netzzugédnglichkeit",
"Dienstzuganglichkeit”, "Sprachqualitat"” und
""Gesprachsabbruchwahrscheinlichkeit"” derart, dass ihre
Qualitat repréasentierende Dienstgltedaten vom
Endgeréatebenutzer nunmehr subjektiv, und nicht wie In
Dokument D1 vom Endgerat selbst nur objektiv ermittelt

werden. Aus dem Anspruch ergibt sich zudem, dass diese
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subjektiv ermittelten Daten fur jeweils eine
Dienstinanspruchnahme und/oder fur jeweils einen
Dienstinanspruchnahme-Versuch ermittelt und Ubermittelt
werden. Dieses Merkmal ist nicht Bestandteil des
allgemein bekannten, Im Streitpatent gewlurdigten Stands
der Technik, gemall dem subjektive Dienstgltedaten
mittels Befragung von Testkunden oder Kundenumfragen

erhalten werden.

Folglich ist die Einreichung des Hilfsantrags 1 als
ernsthafter Versuch zu werten, den gegen das erteilte
Patent durchgreifenden Einwand mangelnder erfinderischer

Tatigkeit zu beheben.

Der Gegenstand des Anspruchs fuhrt auch nicht zu neuen,

bisher nicht erhobenen Einwanden.

Insbesondere verletzt der beanspruchte Gegenstand nicht
die Erfordernisse des Artikels 123 EPU. Der Wortlaut von
Anspruch 1 des erteilten Patents liel3 offen, ob die
Dienstgiutedaten, die die Qualitat der
Dienstguteparameter ""Netzzugadnglichkeit",
"Dienstzuganglichkeit™, "Sprachqualitat” und
"Gespréachsabbruchwahrscheinlichkeit™ repréasentieren,
objektiv oder vom Endgeréatebenutzer subjektiv ermittelt
werden. Der neue Anspruch beschrankt sich auf die zweite
Variante und stellt daher keine
Schutzbereichserweiterung im Sinne von Artikel 123 (3)
EPU, sondern eine Einschrankung dar. Die subjektive
Ermittlung dieser Dienstgutedaten ist auch urspringlich
offenbart, wie aus der als WO-Schrift 99/57823
veroffentlichten Anmeldung, auf der das Patent beruht,
hervorgeht (Seite 5, Zeile 23 bis Seite 6, Zeile 2).
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Die Beschwerdefuhrerin hat vorgebracht, dass die Lehre
des 1m Patent als Stand der Technik gewlrdigten
Dokuments D1 dem Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1
entspreche und von objektiven Dienstglteparametern
ausginge (Spalte 1, Zeilen 37-45). Eine Einschrankung
auf subjektive Dienstgiteparameter sei daher keine
Einschrankung, sondern eine Verschiebung des
Schutzumfangs und verletze somit die Erfordernisse des
Artikels 123 (3) EPU. Dieses Argument Uberzeugt die
Kammer jedoch nicht, da dem Wortlaut des erteilten
Anspruchs 1 nicht zu entnehmen ist, dass sein
Oberbegriff allen Merkmalen der aus D1 bekannten Lehre
entsprechen soll. Die von der Beschwerdefihrerin
angegebene Stelle aus der Patentbeschreibung gibt nur
eine Zusammenfassung des Inhalts des Dokuments D1 ohne

direkten Hinweis auf die Merkmale des Anspruchs.

Aus dem geanderten Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ergibt
sich ferner, dass subjektiv ermittelte Daten jetzt auch
fur jeweils eine Dienstinanspruchnahme und/oder fur
jeweills einen Dienstinanspruchnahme-Versuch ermittelt
und Ubermittelt werden. Dieses Merkmal stellt eine
Einschrankung der im erteilten Anspruch offen gelassenen
Haufigkeit bzw. Genauigkeit der subjektiven Ermittlung
dar und war als mogliche Ausfihrungsform auch
ursprunglich offenbart (vgl. Anspruch 1 in Verbindung
mit Seite 5, Zeile 23 bis Seite 6, Zeile 2 der
veroffentlichten Anmeldung).

Anspruch 1 gemal3 Hilfsantrag 1 fuhrt entgegen der
Auffassung der Beschwerdefiuhrerin auch nicht zu neuen
Klarheitsmangeln. Der in diesem Anspruch verwendete
Begriff "subjektiv ermittelte Dienstgutedaten™ ist zwar

einigermallen vage, war jedoch bereits im erteilten
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Anspruch 1 enthalten. Da mangelnde Klarheit keinen
Einspruchsgrund darstellt und nach gefestigter
Rechtsprechung im Falle gednderter Anspriche im
Einspruchsverfahren nur solche Klarheitsméngel gerigt
werden koénnen, die durch die Anderungen selbst

verursacht worden sind, ist dieser Einwand unbegrindet.

4.5 Bei der Ausiubung ihres Ermessens gemall Artikel 13 (3)
VOBK beriucksichtigt die Kammer, dass die fur ihre
Entscheidung Uber den Hauptantrag wesentliche
Argumentation, die auf einer Kombination der Lehre des
Dokuments D1 mit dem allgemein bekannten, in der
Patentschrift gewlrdigten Stand der Technik basiert, in
dieser Form zum ersten Mal wadhrend der mindlichen
Verhandlung erértert worden ist. Da der neu eingereichte
Hilfsantrag 1 einen ernsthaften Versuch darstellt, den
Einwand der mangelnden erfinderischen Tatigkeit im
Lichte dieser Argumentation zu beheben, und keinen
Anlass fur neue Einwande gibt, lasst die Kammer diesen

Hilfsantrag in das Verfahren zu.

5. Zuruckverweisung (Artikel 111 (1) EPU):

5.1 GemalR Artikel 111 (1) EPU wird die Beschwerdekammer
entweder im Rahmen der Zustandigkeit des Organs tatig,
das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder sie
verweist die Angelegenheit zur weilteren Entscheidung an

dieses Organ zuruck.

5.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemall Hilfsantrag 1
betrifft einen Sachverhalt, der iIn dieser Form noch
nicht im Rahmen des erstinstanzlichen
Einspruchsverfahrens gepruft worden ist. In diesem

Zusammenhang ist ferner zu beriucksichtigen, dass die

€C0852.D
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Beschwerdefuhrerin im Laufe der mundlichen Verhandlung
erstmals das Argument vorgebracht hat, dass sich der
Begriff der subjektiven Ermittlung auf eine gedankliche
Tatigkeit beziehe und daher ber der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit unbericksichtigt bleiben solle.
Mit diesem Gesichtspunkt hatte sich die
Einspruchsabteilung bislang noch nicht befasst.

5.3 Um den Parteien eine angemessene Gelegenheit zu geben,
auf den geanderten Sachverhalt und die neuen Argumente
zu reagieren, und um eine Prifung der geanderten
Anspriche durch zwei Instanzen zu ermoglichen, Ubt die
Kammer daher ihr Ermessen gemaR Artikel 111 (1) EPU

dahingehend aus, dass sie die Angelegenheit zur weiteren

Priufung an die Einspruchsabteilung zuruckverweist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Prufung zurickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende

D. Magliano R. Moufang
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