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Sachverhalt und Antrage
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Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung, die europaische Patentanmeldung
Nr. 06009944.7 gemaR Artikel 97 (2) EPU zurickzuweisen.

Der Entscheidung der Priufungsabteilung ging ein einziger
Priufungsbescheid voraus, worin der Anmelderin mitgeteilt
wurde, dass die Anmeldung den Erfordernissen des EPU
nicht genige. Es wurde auf die in der Stellungnahme zum
europaischen Recherchenbericht angegebenen Grinde

verwiesen.

In der Stellungnahme wurden unter anderem die folgenden

Druckschriften genannt:

D1: US 5933778 A
D4: Siemens AG Information - Call Handling - IMSI
Attach/Detach, 1995, Seiten 1-10

Die Stellungnahme enthielt u.a. begrundete Einwande
beziuglich mangelnder Neuheit des beanspruchten
Gegenstandes (Artikel 54 (2) EPU) sowie mangelnder
Klarheit (Artikel 84 EPU) der Anspriiche 24 und 25.
Hinsichtlich des Verstandnisses des Anspruchs 1 wurde in
der Stellungnahme bemerkt, die "Funktionszustandsinfor-
mation gemald der Erfindung habe zwer unterschiedliche
"Auspragungen'. In der ersten Auspragung werde die
Funktionszustandsinformation durch den Nutzer des
Endgeréats eingestellt, In der zweiten automatisch durch
das Endgerat, ohne Einbeziehung des Nutzers. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 in der ersten Auspragung
wurde als nicht neu gegenuber D1 erachtet und in der
zweiten Auspragung als nicht neu u.a. gegenuber D4.
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Weiterhin enthielt die Stellungnahme Einwande fehlender
Neuheit des Gegenstands der Anspriche 2-6 u.a. beziglich
D2 sowie des Anspruchs 7 hinsichtlich D4.

1v. Als Antwort auf den Prufungsbescheid reichte die
Anmelderin einen neuen Satz Anspruche eiln, dessen
Anspruch 1 den Wortlaut der ursprunglichen Anspriche 1,
2 und 7 umfasste. In dem die neuen Anspriche beglei-
tenden Schreiben argumentierte die Anmelderin u.a., aus
der Druckschrift D4 sei "eine Berlcksichtigung und/oder
direkte Erfassung von Funktionszustandsanderungen des
mobilen Endgerates fur eine erfindungsgemalle weiter-
gehende Nutzung von Kommunikationsinformationen

ebenfalls nicht entnehmbar™.

V. Die Entscheidung vom 18. Februar 2008 uber die
Zuriuckweisung wurde damit begrindet, der Gegenstand des
Anspruchs 1 sei nicht neu gegentber der Druckschrift D4,
und die Anspriche 24 und 25 erfiullten nicht das
Erfordernis des Artikels 84 EPU hinsichtlich der
Klarheit.

VI. In 1hrer Beschwerdeschrift beantragte die Anmelderin
(Beschwerdefihrerin), der Beschwerde geméafl} Artikel 109
EPU abzuhelfen, und die Riickzahlung der Beschwerdegebihr
gemal Regel 103 EPU.

VIl. In der Beschwerdebegrindung trug die Beschwerdefihrerin
u.a. Argumente zur Stitzung der Neuheit und der erfinde-
rischen Tatigkeit sowie fur die Ruckzahlung der
Beschwerdegebihr vor.

VI1I. Die Kammer hat In einer am 12. Oktober 2009 ergangenen

Mitteilung sowie einer Anlage zur Ladung fur die
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mindliche Verhandlung zur Sache vorlaufig Stellung
genommen, insbesondere zur Klarheit (Artikel 84 EPU) der
Anspriuche 24 und 25, zum Verstandnis des Anspruchs 1
sowie zur Neuheit (Artikel 54 (2) EPU) des in Anspruch 1
beanspruchten Verfahrens hinsichtlich der Druckschrift
D4.

I1X. Zur Vorbereitung der mindlichen Verhandlung reichte die
Beschwerdefihrerin mit Schreiben vom 10. August 2010
zwel neue Satze Anspriche gemall einem Haupt- und einem

Hilfsantrag ein.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet:

"Verfahren zum Betreiben eines in Mobilfunknetzen (6)
nutzbaren mobilen Endgerates(l, 11, 19) in einem

Mobi I funknetz(6), wobei seitens eines Mobilfunknetzes (6)
wenigstens eine seitens des Nutzers des mobilen
Endgeréates vorgebbare Funktionszustandsinformation eines
betriebsbereiten und im Mobilfunknetz (6) hinsichtlich
des aktuellen Aufenthaltsortes in wenigstens einer
Funkzelle des Mobilfunknetzes (6) registrierten mobilen
Endgerates (1) erfasst und fiir eine Ubertragung von an
das mobile Endgerat(l) gerichtete Kommunikationsinfor-
mationen (17, 18, 25, 26) genutzt wird, und wobei

eine In Abhangigkeit von der Funktionszustandsinfor-
mation des mobilen Endgerates (1) gefiltert erfolgende
Ubertragung von an das mobile Endgerat (1) gerichteter
Kommunikationsinformationen (17, 18, 25, 26) gegeben ist,
dadurch gekennzeichnet,

dass 1In Abhangigkeit von der seitens des Nutzers vorgeb-
baren Funktionszustandsinformation des mobilen Endge-
rates (1) von der Ubertragung an das mobile Endgerat (1)
herausgefilterte an das mobile Endgerat (1) gerichtete

Kommunikationsinformationen (25, 26) seitens des Mobil-
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funknetzes (6) erfasst und bei Anderung der Funktions-
zustandsinformation des mobilen Endgerates (1) vom
Mobilfunknetz (6) i1n Abhangigkeit von der entsprechend
geanderten Funktionszustandsinformation des mobilen
Endgerates (1) an das mobile Endgerat (1) uUbertragen

werden."

Anspruch 24 des Hauptantrags lautet:

"Mobi lfunksystem mit ein zellulares Mobilfunknetz (6)
mit einer hierarchischen Zellstruktur ausbildenden
Komponenten (7, 8, 9), insbesondere gemdll dem GSM-
und/oder UMTS-Funknetzstandard, und mit in dem
Mobilfunknetz (6) nutzbaren mobilen Endgeraten (1, 11,
19), dadurch gekennzeichnet, dass die das Mobilfunknetz
(6) ausbildenden Komponenten (7, 8, 9) zur Ausfihrung
jedes einzelnen seitens des Mobilfunknetzes (6)
durchzufihrenden Verfahrensschrittes eines Verfahrens
nach einem oder mehreren der Anspriche 1 bis 23

ausgebildet sind."

Anspruch 25 des Hauptantrags lautet:

"Mobiles Endgerat (1) zur Nutzung in Mobilfunknetzen
(6), dadurch gekennzeichnet, dass dieses zur Ausfihrung
jedes einzelnen seitens des Endgerates (1) durchzufuh-
renden Verfahrensschrittes eines Verfahrens nach einem
oder mehreren der Anspriche 1 bis 23 iIn einem

Mobi I funksystem nach Anspruch 24 ausgebildet ist.”

Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich von
Anspruch 1 des Hauptantrags durch das weitere, nach
"dadurch gekennzeichnet"™ eingefugte Merkmal 'dass die
Filterung mittels wenigstens einer seitens des mobilen
Endgerates (1) auswédhlbaren Filterinformation

einstellbar ist".
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X. Im Laufe der mundlichen Verhandlung vor der Beschwerde-
kammer am 10. September 2010 zog die Beschwerdefihrerin
den Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr zurick.
Am Ende der miundlichen Verhandlung wurde die
Entscheidung der Kammer verkindet.

Entscheidungsgrinde

1. Neuheit (Artikel 54 (2) EPU)

1.1 Anspruch 1 des Hauptantrags ist nun dahingehend be-
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schrankt, dass die Funktionszustandsinformation des
betriebsbereiten, In einer Funkzelle registrierten
Endgerats seitens des Nutzers vorgebbar ist. Damit ist
das Verfahren neu gegenuber D4, denn in D4 wird die
Funktionszustandsinformation, wie bereits von der
Priufungsabteilung zutreffend festgestellt (siehe

Punkt 111 oben), automatisch ohne Einwirkung des Nutzers
vom Endgerat an das Mobilfunksystem gemeldet. Somit ist
der in Punkt Al.2 der Begriundung der angegriffenen

Entscheidung genannte Zurickweisungsgrund entfallen.

Das Verfahren nach Anspruch 1 ist weiterhin neu gegen-
Uber der Druckschrift D1, denn in D1 ist das kennzeich-
nende Merkmal des Anspruchs 1, die in Abh&ngigkeit von
der vorgebbaren Funktionszustandsinformation heraus-
gefilterten Kommunikationsinformationen bei Anderung der
Funktionszustandsinformation in Abhé&ngigkeit von der
geédnderten Funktionszustandsinformation an das Endgeréat
zu Ubertragen, nicht offenbart.
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2. Klarheit (Artikel 84 EPU)

Gemall dem geanderten Wortlaut der Anspriche 24 und 25

des Hauptantrags sind das Mobilfunksystem und das
Endgerat genau fur jeweils auszufiuhrende Verfahrens-
schritte ausgebildet und somit hinreichend klar bestimmt.
Der in Punkt B.1 der angegriffenen Entscheidung genannte

Grund mangelnder Klarheit ist damit entfallen.

3. Zurickverweisung (Artikel 111 (1) EPO)

GemaR 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 zurick.

Im erstinstanzlichen Prifungsverfahren ist die Neuheit
des Gegenstands des Anspruchs 1 gepruft worden. Zwar
enthalt Punkt Al1.3 der Begrindung der angegriffenen
Entscheidung den Hinweis, der Gegenstand des Anspruchs 1
werde mangels erfinderischer Tatigkeit nicht als
gewahrbar erachtet, falls mangelnde Neuheit "aufgrund
unwesentlicher vermeintlicher Unterschiede zwischen den
Merkmalen des Anspruchs 1 und denen des Dokumentes D4
von der Anmelderin in Frage gestellt werden sollte™;
Dieser auf den seinerzeit vorliegenden Anspruch 1
bezogene Hinweis enthalt keine Begriundung, weshalb der
nunmehr beanspruchte Gegenstand nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht. Die auf den Seiten 6
und 7 der Begrindung der angegriffenen Entscheidung
genannten zusatzlichen Bemerkungen sind lediglich
pauschaler Art, und der Punkt 3.2 der Stellungnahme zum

Recherchenbericht nennt lediglich Fundstellen von
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Merkmalen der abh&ngigen Anspriche im Stand der Technik,
enthalt jedoch ebenfalls keine schlissige die erfin-
derische Tatigkeit betreffende Argumentation. Folglich
hat sich die Prifungsabteilung zur erfinderischen
Tatigkeit des Gegenstands der i1m Beschwerdeverfahren
eingereichten Anspriche noch nicht geaullert.

Um der Anmelderin 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 Prufung an

die Priufungsabteilung zuriuckverweist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Priufung an die erste

Instanz zurickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende

D. Magliano A. S. Clelland
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