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Artikels 102 (1) EPU 1973 widerrufen worden

ist.
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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

C5603.D

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das

Europdische Patent Nr. 1 500 567 zu widerrufen.

Der Einspruch stiitzte sich auf Artikel 100 a) EPU,
insbesondere auf mangelnde Neuheit gemdBR Artikel 54 EPU
und mangelnde erfinderische Tatigkeit im Sinne von

Artikel 56 EPU.

In ihrer Einspruchsschrift bezog sich die Einsprechende

auf folgende Dokumente:

El: Fay, Alexander: "Wissensbasierte
Entscheidungsunterstitzung fiir die Disposition im
Schienenverkehr", Fortschritt-Berichte VDI-Reihe 12,
Nr. 386, VDI-Verlag, 1999;

E2: US-A-5 794 172;

E3: Fay, Alexander: "Wissensbasierte
Dispositionsunterstiitzung"; ETR Eisenbahntechnische
Rundschau; Heft 11 (November)/2000; Seiten 740 bis
744;

E4: Puppe, Frank: "Einfihrung in Expertensysteme",

Springer-Verlag, 1991.

In der angefochtenen Entscheidung stellte die
Einspruchsabteilung u. a. fest, dass die Patentinhaberin
keine Erwiderung auf den Einspruch und auch keine
Antrdge ibermittelt habe. In der Begriindung des

Widerrufs schloss sich die Einspruchsabteilung ohne



Iv.

VI.
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Einschrankung den Ausfihrungen der Einsprechenden unter
Punkt II.1.1 auf den Seiten 6/14 und 7/14 der

Einspruchsschrift an.

Mit der Beschwerdebegriindung vom 28. Januar 2008 reichte
die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) geadnderte
Patentanspriiche 1 bis 12 gemal Hauptantrag, geadnderte
Patentanspriche 1 bis 11 gemaB Hilfsantrag 1 und
geanderte Patentanspriiche 1 bis 9 gemal Hilfsantrag 2

ein.

In ihrer Beschwerdeerwiderung vom 6. Juni 2008 bezog
sich die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) auf die
bereits im Einspruchsverfahren eingefiithrten Dokumente E1
bis E4. Sie reichte zusatzlich folgenden Stand der

Technik ein:

E5: Aamodt, A.; Plaza, E.: "Case-Based Reasoning:
Foundational Issues, Methodological Variations, and
System Approaches"; AlCom - Artificial Intelligence
Communications, Vol. 7:1, Seiten 39 bis 59; IOS Press,

1994;

E6: Althoff, K.-D. et al.: "Fallbasiertes SchlieBen in
Expertensystemen: Welche Rolle spielen Falle fir
wissenbasierte Systeme?"; KI-Kinstliche Intelligenz
(4/92); Seiten 14 bis 21; FBO-Verlag; Baden-Baden;
1992.

Mit Schreiben vom 23. November 2010 teilte die

Beschwerdekammer den Parteien mit, dass es im Hinblick
auf die von der Beschwerdefilthrerin geanderten
Patentanspriche und auf den von der Beschwerdegegnerin

eingereichten Stand der Technik angebracht sei, die
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Angelegenheit an die erste Instanz zur weiteren Prifung
und Entscheidung zuriickzuverweisen. Da die Kammer nicht
beabsichtige, eine Entscheidung in der Sache selbst zu

erlassen, konne von der von den Parteien hilfsweise

beantragten miindlichen Verhandlung abgesehen werden.

Zur Stellungnahme wurde eine zweimonatige Frist gesetzt.

Keine der Parteien nahm zur Mitteilung der Kammer vom

23. November 2010 Stellung.

Die Beschwerdefiihrerin hat folgende Antrage gestellt:

1. das Patent im Umfang der Anspriiche gemaB Hauptantrag
aufrecht zu erhalten;

2. hilfsweise das Patent im Umfang der Anspriche gemal
Hilfsantrag 1 aufrecht zu erhalten,

3. weiter hilfsweise fir den Fall, dass dem Hauptantrag
und dem Hilfsantrag 1 nicht entsprochen werden kann,
das Patent im Umfang der Anspriiche gema&Rl Hilfsantrag
2 aufrecht zu erhalten;

4. weiter hilfsweise fur den Fall, dass den Antragen
nach 1 bis 3 nicht im schriftlichen Verfahren
entsprochen werden kann, eine mindliche Verhandlung

"vor der Einspruchsabteilung”™ [SiC] anzuberaumen.

Die Beschwerdegegnerin hat beantragt, die Beschwerde

zuriuckzuweisen.

Anspruch 1 gemal Hauptantrag lautet wie folgt:

"Verfahren zum Steuern der Belegung in einem

spurgebundenen Verkehrssystem bei einem
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Belegungskonfliktfall (SO, S1, S2, S3) oder einem

technischen Konfliktfall,

mit folgenden Verfahrensschritten:

Ermittlung mdéglicher alternativer MaBnahmen (M1 -

M33, My - M;) zur Aufldsung des Konfliktfalls (SO, S1,
52, S3), die beim Ermitteln einer L&sung des
Konfliktfalls (SO, S1, S2, S3) beriicksichtigt werden,
Aufbau einer Basis (7), welche die MaBnahmen (M1 -
M33, My - M;) beinhaltet,

Bewertung des Erfolgs der MaBnahmen (M1 - M33, M. -
M),

Entnahme einer Auswahl an MaBnahmen (M1, M2, M11,

M12, M21, M22) aus der Basis (7), wobei die Auswahl
nicht alle zur Aufldsung des Konfliktfalls (SO, S1,
S2, S3) in Frage kommenden alternativen MaRnahmen (M1
- M33; My - M;) umfasst, wobei nur als Erfolg
versprechend eingestufte MaBnahme (n) (M1 M2, M11, M12,
M21, M22) der Basis (7) entnommen werden,

Ermittlung von mindestens einer L&sung fir den
Konfliktfall (SO, S1, S2, S3), wobei nur die als
Erfolg versprechend eingestufte MaBnahme (n) (M1, M2,
M11, M12, M21, M22) bericksichtigt werden,

Bestimmung eines Gutefaktors fir jede Losung,

Anwendung der Losung (11) mit dem besten Gitefaktor,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Basis (7) eine Erfahrungsbasis ist, die durch

Berechnung kompletter L&sungsraume fir Konfliktfalle (SO,

S1,

S2, S3) aufgebaut wird,

wobeil der Erfolg der MaBnahmen (M1 - M33, M, - M)

bereits beim Aufbau der Erfahrungsbasis durch Auswertung
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der vollstdndig durchgerechnet in [SIC] Ldsungsraume

bewertet und in der Erfahrungsbasis abgelegt wird."

Anspriiche 2 und 3 sind von Anspruch 1 abhangig.

Anspruch 4 lautet wie folgt:

"Verfahren zum Erzeugen einer Erfahrungsbasis (7, 12),
dadurch gekennzeichnet, dass die Erfahrungsbasis (7, 12),
in betriebsschwachen Zeiten eines Konfliktldsungssystems,
in dem das Verfahren nach Anspruch 1 implementiert ist,
und/oder nach einer Erstimplementierung des Verfahrens
nach Anspruch 1, insbesondere der Erstinstallation in

dem Konfliktlosungssystem, aufgebaut wird."

Anspriche 5 bis 10 sind von Anspruch 4 abhéngig.
Anspruch 11 lautet wie folgt:

"Konfliktldésungssystem zur Durchfihrung des Verfahrens
nach Anspruch 1 mit einem Speicher zum Speichern einer
Erfahrungsbasis und mit Mitteln zum Auswdhlen von
MaBnahmen zur Aufldsung eines Konflikts aus der
Erfahrungsbasis und Mitteln zum Bestimmen von Ldsungen
und des Gitefaktors einer L&sung."

Anspruch 12 lautet wie folgt:

"Computerprogramm zur Durchfihrung des Verfahrens nach

Anspruch 1."

Anspruch 1 gemal dem Hilfsantrag 1 umfasst zusatzlich

folgende Verfahrensschritte:
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"dass jeder Konfliktklasse Konflikttypen (2) und
Konfliktumstandsklassen (6, KU) zugeordnet werden,
wobei durch einen Konflikttyp die Umstdnde eines
Konflikts gemal einem Betriebskonzept definiert sind,
und durch die Konfliktumstandsklassen Konflikte anhand
von abstrakten Orts- und Fahrzeugparametern
klassifiziert werden,

und

dass jeder Konflikt genau einem Konflikttyp und einer

Konfliktumstandsklasse zugeordnet wird."

Ferner unterscheidet sich Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 1

von Anspruch 1 des Hauptantrags durch folgende Anderung

im Oberbegriff:

o "Aufbau einer Basis (7), welche die MaBnahmen (M1 -
M33, My - M;) beinhaltet,
wobei in der Basis Konfliktklassen (5, KK1 - KK7)

abgelegt werden"

Anspruch 1 gemal dem Hilfsantrag 2 umfasst zusatzlich

folgenden Verfahrensschritt:

"wobeil zur Bewertung des Erfolgs jeder anwendbaren
MaBnahme (M1 - M33, M, - M;) einer Konfliktklasse (KK1 -
KK7) ein Erfolgszadhler (Z, - Zf) zugeordnet wird, der die
Haufigkeit angibt, mit der die jeweilige MaBnahme (M1 -
M33, Ma - Ml) bei der Berechnung von Konfliktfallen (SO,
S1, S2, S3) einer bestimmten Konfliktklasse zur besten

Losung gefihrt hat."

Ferner unterscheidet sich Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 2
von Anspruch 1 des Hauptantrags durch folgende Anderung

im Oberbegriff:
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"Aufbau einer Basis (7), welche die MaBnahmen (M1
M33, My - M;) beinhaltet,

wobel in der Basis Konfliktklassen (5, KK1 - KK7)
abgelegt werden,

und Jjeder konfliktklasse (5, KK1 - KK7) die
anwendbaren MaBRnahmen (M1 - M33, M, - M;) zur

Auflosung eines Konflikts zugeordnet werden".

Entscheidungsgrinde

3.1

C5603.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Laut Beschwerdefiihrerin unterscheidet sich der
Gegenstand von Anspruch 1 gemal Hauptantrag von dem aus
El bekannten Verfahren durch folgende im kennzeichnenden

Teil aufgefiihrte Merkmale:

.1 "dass die Basis (7) eine Erfahrungsbasis ist, die

durch Berechnung kompletter LOosungsraume fur
Konfliktfalle (SO, S1, S2, S3) aufgebaut wird",

1.4.2 "wobei der Erfolg der MalRnahmen (M1 - M33, Ms - Mp)

bereits beim Aufbau der Erfahrungsbasis durch
Auswertung der vollstandig durchgerechneten
Losungsraume bewertet und iIn der Erfahrungsbasis

abgelegt wird".

Beztglich der o. g. Merkmale ist den Ausfihrungen der

Beschwerdegegnerin folgendes zu entnehmen:

Das Merkmal 1.4.1 sei unklar, da das Streitpatent

keine eindeutigen Aussagen dazu mache, was sich der



C5603.D

- 8 - T 1942/07

Fachmann unter '‘Berechnen eines Ldsungsraumes'

vorstellen soll.

- Das Merkmal 1.4.1 offenbare im Wesentlichen lediglich
das, was in Expertensystemen insbesondere solchen,
die auf CBR (Case-Based Reasoning) Dbasieren, ohnehin

iblich bzw. sogar systemimmanent ist.

- Das Merkmal 1.4.2 stelle eine unzuldssige Erweiterung
dar. Ferner seien die Bedeutung von einer "Auswertung
kompletter LOsungsraume’™ und insbesondere die
Unterschiede zwischen "Auswertung”™ und "‘Berechnung"

im Merkmal 1.4.2 unklar.

Die Beschwerdegegnerin ist auBerdem der Auffassung, dass
das technische Gebiet der Automatisierungstechnik fir
die Beurteilung der Patentfahigkeit des Streitpatents in
Betracht zu ziehen sei. Jedem auf diesem Gebiet tatigen
Fachmann seien Expertensysteme und insbesondere auch die
Modelle des fallbasierten SchlieBens bzw. case-based
reasoning ("CBR") bekannt. Das im Streitpatent
beschriebene Verfahren sei ohne Zweifel solchen
Expertensystemen zuzurechnen. Aus dem Stand der Technik
(E5 und E6) seien aber Expertensysteme bekannt, die eine
auf einem kompletten LOsungsraum beruhende

Erfahrungsbasis aufweisen.

Aus dem Stand der Technik sei auBerdem bekannt, beim
Aufbau einer Wissensbasis einen Zusammenhang zwischen
dem 2-Tupel " (Situation - MaBnahme)" und dem "Ziel"
vorzusehen. Dieser Zusammenhang bewerte den Erfolg der
MaBnahmen. Im Unterschied zum Streitpatent, das
lediglich einen numerischen Erfolgszahler vorsieht,

offenbare E1 einen beschreibenden, nicht-numerischen



-9 - T 1942/07

Deskriptor zur Angabe des Zusammenhangs zwischen einer
MaBnahme und deren Zielerreichung. Auch E6 offenbare
selbstlernende Expertensysteme, bei denen eine richtige
Losung flr die Zukunft (= kiinftige Problemldsungsfalle
im selben oder ahnlichen Kontext) positiv vermerkt
werden.

Abgesehen von seiner Unklarheit stelle daher das Merkmal
1.4.2 keinen erfinderischen Beitrag zum Stand der

Technik dar.

4.1 Zur Patentierbarkeit des beanspruchten Verfahrens hat

die Beschwerdefiihrerin u. a. folgendes geltend gemacht:

- Das erfindungsgemaBe Verfahren erwerbe kein "Wissen"
und stelle somit kein "Expertensystem" dar.
Stattdessen umfasse dieses Verfahren Daten und
Algorithmen, wie sie fir konventionelle Programme

typisch sind.

- Die "Erfahrungsbasis" enthalte kein "Wissen" (z. B.
aus friher aufgetretenen und geldsten Konflikten),
sondern berechne (algorithmisch) wvollstandige
Losungsrdaume von Konflikten. "Erfahrung" im Sinne der
Erfindung sei in der Beschreibung definiert und
beschreibe "den Zusammenhang zwischen den Umsténden
eines Konflikts (Konfliktumstand) und dem Erfolg von
MalBnahmen™ (Streitpatent, Spalte 6, [0018] ab
Zeile 31).

- Der Aufbau der Basis finde nicht durch Wissenserwerb,
sondern durch Auswertung berechneter L&sungsraume
statt. Der Aufbau der Erfahrungsbasis zeige einen
Algorithmus und sei damit per Definition ein

"konventionelles Programm" und kein Expertensystem.

C5603.D
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- Unter "Berechnung eines kompletten LOsungsraums™ sei
die Berechnung aller theoretisch méglichen L&sungen
zUu einem Konflikt zu verstehen. Im Gegensatz dazu
werde beli einem Expertensystem das Expertenwissen
bendtigt, um die Bestimmung des kompletten

Losungsraums zu vermeiden.

- Das erfindungsgemédfBe Verfahren konne und solle sich

nicht an frihere, geldste Konflikte erinnern, weil es

keine bei Expertensystemen UlUbliche Fallbasis habe.

Der Verzicht auf eine Fallbasis werde bei der

vorliegenden Erfindung durch die Bereitstellung einer

auf einem berechneten LOsungsraum basierenden

Erfahrungsbasis ermdéglicht.

- Beim Merkmal 1.4.2 handele es sich nicht um eine
unzuladssige Erweiterung. Auch die Bedeutung wvon

"Berechnung™ und "Auswertung' sei im Kontext der

Erfindung verstandlich und im Streitpatent definiert.

Laut Beschwerdefihrerin bezieht sich E1 auf ein
Expertensystem, wobei der Aufbau der Wissensbasis durch
Befragung von Experten erfolgt. Diese Wissensbasis
beinhalte MaBRnahmen und Wenn-dann-Regeln, die auf dem
Wissen von Experten basieren. Bei El1 werde eine
Priorisierung der MaBnahmen erst nach Erkennen des
Konfliktfalls durchgefiihrt. Im Gegensatz dazu erfolge
bei dem erfindungsgemalen Verfahren eine Bewertung der
MaRnahmen bereits wahrend des Aufbaus der

Erfahrungsbasis.

Die neu eingebrachten Entgegenhaltungen E5 und E6

betrafen das technische Gebiet der kiinstlichen
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Intelligenz. Ein Fachmann auf dem Gebiet der
Eisenbahntechnik sei mit dem Gebiet der kiinstlichen
Intelligenz nicht vertraut. Es sei daher fir diesen
Fachmann nicht naheliegend gewesen, E5 und E6 in

Betracht zu ziehen.

Wenn der Fachmann E5 und E6 in Betracht ziehen wirde,
wlirde sich der Gegenstand von Anspruch 1 nicht in nahe

liegender Weise ergeben.

Die Relevanz des vorliegenden Standes der Technik,
insbesondere der Dokumente E5 und E6, worauf sich die
Argumentation der Beschwerdegegnerin nunmehr stitzt, ist
von der Auslegung des Anspruchs 1 und insbesondere der

Merkmale 1.4.1 und 1.4.2 abhéngig.

Weder die neu eingefithrten Merkmale 1.4.1 und 1.4.2 noch
die Dokumente E5 und E6 waren jedoch Gegenstand des

erstinstanzlichen Verfahrens.

Ferner umfassen alle Antrage der Beschwerdefihrerin
einen weiteren Anspruch 4, der ein Verfahren zum
Erzeugen einer Erfahrungsbasis betrifft. Dieser Anspruch
ist als unabhangig zu betrachten, da sein Gegenstand
nicht alle Merkmale von Anspruch 1 enthalt (Regel 43 (4)
EPU) . Die erste Instanz hat jedoch Anspruch 4 als

unabhédngigen Anspruch nicht geprift.

Angesichts der im Beschwerdeverfahren neu entstandenen
Sachlage ist nach Auffassung der Kammer angebracht, die
Angelegenheit an die erste Instanz zur weiteren Prifung

und Entscheidung zurickzuverweisen.
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Da es nun nicht in der Sache selbst zu entscheiden ist,
wird von der von den Parteien hilfsweise beantragten
miindlichen Verhandlung abgesehen.
7. In Ausiibung ihres Ermessens nach Artikel 111 (1) EPU
kommt die Kammer daher zu dem Schluss, dass die

Angelegenheit an die erste Instanz zur weiteren Priifung

und Entscheidung zuriickzuverweisen ist.

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Prifung und Entscheidung zurickverwiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

U. Bultmann M. Ruggiu
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