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Sachverhalt und Antrage

IT.

Ein Einspruch wurde gegen das europaische Patent Nr.
1101378 in seiner Gesamtheit gestlitzt auf die
Einspruchsgriinde nach Artikel 100 a) EPU in Verbindung
mit den Artikeln 54 und 56 EPU und nach Artikel 100 b)
EPU eingelegt.

Eine zwischenzeitlich beigetretene Einsprechende, die
sich mit ihrem Beitritt auch auf den weiteren
Einspruchsgrund nach Artikel 100 c¢) EPU berufen hat,
hat die Riicknahme ihres Einspruchs und ihrer spater

eingereichten Beschwerde erklart.

Im Hinblick auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 b)
EPU kam die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass
das Patent die Erfindung so deutlich und vollstandig
offenbare, das ein Fachmann sie ausfihren konne. Im
Hinblick auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 a)
EPU kam die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass
der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents zwar neu sei
aber nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe,
dass jedoch der Gegenstand des Anspruchs 1 gemalB
Hilfsantrag 1 den Erfordernissen des EPU entspreche, so
dass das Patent und die Erfindung, die es zum
Gegenstand hat, den Erfordernissen des Ubereinkommens
geniigen (Artikel 101 (3) (a) und 106 (2) EPU).

Folgende, im Einspruchsverfahren bericksichtigte
Druckschriften sind relevant fiir die nachfolgende

Entscheidung:

O4: US 5 414 796 A;
05: WO 96/23297 Al; und
06: "GSM 03.53, Vv7.0.0 (1998-05), Digital cellular

telecommunications system (Phase 2+); Tandem Free



ITT.

Iv.

VI.

VII.
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Operation (TFO); Service description; Stage 2 (GSM
03.53 version 7.0.0 Release 1998)".

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte
die Beschwerdefiihrerin 1 (Patentinhaberin) Beschwerde
ein und begriindete diese. Es wurde beantragt, die
Entscheidung aufzuheben und das Patent, wie erteilt,
aufrecht zu erhalten. Hilfsweise wurde eine miindliche
Verhandlung beantragt. Weiterhin wurden Anspruchssatze
gemal Hilfsantrdgen 1 bis 5 eingereicht, wobei die
Anspriiche gemal Hilfsantrag 4 denen entsprechen, auf
deren Grundlage das Patent von der Einspruchsabteilung

beschrankt aufrecht erhalten wurde.

Eine weitere Beschwerde wurde von der
Beschwerdefiihrerin 2 (Einsprechenden) eingelegt. Es
wurde beantragt, die Entscheidung aufzuheben und das
Patent vollstandig zu widerrufen. Hilfsweise wurde eine
mindliche Verhandlung beantragt. Es wurden die weiteren

Dokumente 010-015 eingereicht.

In weiteren Schreiben haben sich die
Beschwerdefiihrerinnen mit den jeweiligen Antragen und
Begrindungen der Gegenpartei auseinander gesetzt. Die
Beschwerdefithrerin 2 reichte Dokument 016 ein. Die
Beschwerdefiihrerin 1 reichte gednderte Anspruchssatze

gemal Hilfsantrdgen 1 bis 3 und 5 ein.

Die Kammer hat am 9. Dezember 2013 die Parteien zur
mindlichen Verhandlung geladen. Der Ladung war ein
Bescheid nach Artikel 15 (1) VOBK beigefiigt, in dem die

Kammer ihre vorlaufige Meinung zur Sache aduberte.

Mit Schreiben vom 11. Februar 2014 reichte die
Beschwerdefiihrerin 1 geadnderte Hilfsantrdge 3', 3'' und

3''"'" sowie 5', 5''" und 5''' ein.



VIIT.

IX.
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Mit Schreiben vom 25. Februar 2014 nahm die

Beschwerdefiihrerin 2 zur Sache Stellung.

Die mindliche Verhandlung fand am 11. Marz 2014 vor der

Kammer statt.

Es wurden wahrend der Verhandlung ein neuer Hilfsantrag
2 und die Seite 174 von 08 iberreicht. Im Laufe der
Verhandlung zog die Beschwerdefithrerin 1
(Patentinhaberin) die Hilfsantrage 3, 3', 3'', 3''', 5,

5'" und 5''' zuruck.

Die Beschwerdefiithrerin 1 beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag),
oder die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der
Anspriiche gemal Hilfsantrag 1, eingereicht mit
Schreiben vom 19. August 2011, oder auf der Grundlage
der Anspriiche gemaRl Hilfsantrag 2, eingereicht in der
miindlichen Verhandlung, oder die Zurickweisung der
Beschwerde der Einsprechenden (Hilfsantrag 4), oder die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der
Anspriiche gemaRl Hilfsantrag 5', eingereicht mit dem

Schreiben vom 11. Februar 2014.

Die Beschwerdefiihrerin 2 (Einsprechende) beantragte, die
Entscheidung aufzuheben und das Patent vollstandig zu
widerrufen.

Anspruch 1 gemal Hauptantrag lautet wie folgt:

"Verfahren zur Ubertragung von digitalen Nutzdaten von

einer ersten Mobilstation (1) zu einer zweiten
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Mobilstation (5), dadurch gekennzeichnet, dass die
Nutzdaten von der ersten Mobilstation (1) fur die
Ubertragung in einem ersten Telekommunikationsnetz (10)
in einer ersten Stufe kodiert, vorzugsweise
quellkodiert, und in einer zweiten Stufe kodiert,
vorzugsweise kanalkodiert, werden,

dass die in der ersten und in der zweiten Stufe
kodierten Nutzdaten in Form eines ersten Bitstroms ilber
einen Ubertragungskanal des ersten
Telekommunikationsnetzes (10), insbesondere iber
mindestens ein drittes Telekommunikationsnetz, zu einer
Zwischenstation (15) lbertragen werden,

dass die Nutzdaten des ersten Bitstroms von der
Zwischenstation (15) in der zweiten Stufe dekodiert,
vorzugsweise kanaldekodiert, werden,

dass die Nutzdaten von der Zwischenstation (15) flur die
Ubertragung in einem zweiten Telekommunikationsnetz
(201 in der zweiten Stufe kodiert, vorzugsweise
kanalkodiert, werden,

dass die Nutzdaten iiber einen Ubertragungskanal des
zweiten Telekommunikationsnetzes (20) zur zweiten
Mobilstation (5) ibertragen werden, dass von der
Zwischenstation (15) Signalisierungsdaten an die zweite
Mobilstation (5) ibertragen werden, wobei die
Signalisierungsdaten Informationen iber die Art der
Kodierung der Nutzdaten in der ersten Stufe enthalten,
dass die Nutzdaten von der zweiten Mobilstation (5) in
der zweiten Stufe dekodiert, vorzugsweise
kanaldekodiert, werden und

dass die von der zweiten Mobilstation (5) in der
zweiten Stufe dekodierten Nutzdaten in Abhangigkeit der
von der zweiten Mobilstation (5) empfangenen
Signalisierungsdaten von der zweiten Mobilstation (5)
in der ersten Stufe dekodiert, vorzugsweise

quelldekodiert, werden.".
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Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 enthalt die zusatzlichen

Merkmale,

"dass die Signalisierungsdaten ein- oder mehrmalig lber
einen separaten Kontrollkanal von der Zwischenstation
(15) an die zweite Mobilstation (5) ibertragen werden,
dass die Nutzdaten im ersten Telekommunikationsnetz
(10) nach einem ersten Mobilfunkstandard, insbesondere
nach dem GSM-Standard (Global System for Mobile
Communications), in der ersten und in der zweiten Stufe
kodiert, vorzugsweise quell- und kanalkodiert,
ibertragen werden,

dass die Nutzdaten im zweiten Telekommunikationsnetz
(20) nach einem zweiten Mobilfunkstandard, insbesondere
nach dem UMTS-Standard (Universal Mobile
Telecommunications System), in der zweiten Stufe
kodiert, vorzugsweise kanalkodiert, ibertragen werden,
dass die Signalisierungsdaten Informationen iber die
Kodierung der Nutzdaten in der ersten Stufe nach dem
ersten Mobilfunkstandard umfassen und

dass die von der zweiten Mobilstation (5) in der
zweiten Stufe dekodierten, vorzugsweise
kanaldekodierten, Nutzdaten von der zweiten
Mobilstation (5) nach Auswertung der
Signalisierungsdaten nach dem ersten Mobilfunkstandard
in der ersten Stufe dekodiert, vorzugsweise

quelldekodiert werden."

Aufgrund der nachfolgenden Entscheidung eribrigt es
sich, die Anspriiche des zweiten Hilfsantrags

aufzufihren.

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 4, der der Fassung
entspricht, in der die Einspruchsabteilung das Patent

aufrecht zu erhalten beabsichtigte, weist im Vergleich
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zu Anspruch 1 des Hauptantrags folgende weitere

Merkmale auf:

"dass die Signalisierungsdaten ein- oder mehrmalig lber
einen separaten Kontrollkanal von der Zwischenstation
(15) an die zweite Mobilstation (5) ibertragen werden,
dass in der Steuerung der Zwischenstation bekannt ist,
dass die zweite Mobilstation sowohl nach einem ersten
Mobilfunkstandard als auch nach einem zweiten
Mobilfunkstandard quellkodierte Nutzdaten dekodieren
kann, und dass

die in der zweiten Stufe nach dem zweiten
Mobilfunkstandard kanaldekodierten Nutzdaten in
Abhangigkeit der empfangenen Signalisierungsdaten in
der zweiten Mobilstation einem ersten als Quelldecoder
ausgebildeten Dekodierer fir eine Dekodierung in der
ersten Stufe oder einem zweiten als Quelldecoder
ausgebildeten Dekodierer fir eine Dekodierung in der
ersten Stufe zugefilthrt werden, wobei der erste
Quelldecoder nach dem ersten Mobilfunkstandard und der
zweite Quelldecoder nach dem zweiten Mobilfunkstandard

ausgebildet ist".

Ferner sind die Kodierung bzw. Dekodierung in der
ersten Stufe als Quell-Kodierung bzw. Quell-Dekodierung
in der ersten Stufe und die Kodierung bzw. Dekodierung
in der zweiten Stufe als Kanal-Kodierung bzw. Kanal-

Dekodierung in der zweiten Stufe definiert.

Anspruch 1 gemal dem Hilfsantrag 5' umfasst im
Vergleich zu Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 1 das

geadnderte Merkmal:

"dass die Nutzdaten des ersten Bitstroms von der
Zwischenstation (15) in der zweiten Stufe dekodiert,

vorzugsweise kanaldekodiert, werden, nicht jedoch in
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der ersten Stufe" (Anderung durch die Kammer

hervorgehoben) und das weitere Merkmal:

"dass mit den Signalisierungsdaten Informationen iber
die Art der Kodierung der Nutzdaten in der ersten Stufe
in Form von Rufidentifikationen, insbesondere in Form
einer Rufnummer der ersten Mobilstation (1), lbertragen

werden".

Entscheidungsgrinde

1. Hauptantrag und Hilfsantrag 1, erfinderische Tidtigkeit
(Artikel 52 (1) und 56 EPU)

1.1 Die Kammer geht fir die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 des
Hauptantrags von 05 als nadchst liegendem Stand der

Technik aus.

Dieses Dokument zeigt (siehe die Zusammenfassung) ein
Verfahren zum Umgehen einer Tandem-Sprachkodierung,
also mit anderen Worten ein Verfahren zu einem Tandem-
Freien-Betrieb ("tandem free operation (TFO)"). Dieses
Verfahren dient der Ubertragung von digitalen Nutzdaten
von einer ersten Mobilstation (Bezugszeichen 10 in
Figur 2) zu einer zweiten Mobilstation (Bezugszeichen
70 in Figur 2), wobei die Nutzdaten von der ersten
Mobilstation fiir die Ubertragung in einem ersten
Telekommunikationsnetz ("wireless 1link" 20 in Figur 2)
in einer ersten Stufe quellkodiert, und in einer
zweiten Stufe kanalkodiert werden. Die Kodierungen
erfolgen durch den in Figur 1 gezeigten Encoder 180.
Die Tatsache, dass diese Kodierung von einer analogen
Stimme 170 ausgeht und Pakete 190 erzeugt, die

ihrerseits wieder durch einen Dekodierer 200 eines
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lokalen Sprach (de)kodierers 35 in PCM-Daten 210
dekodiert werden, belegt, dass die Kodierung
entsprechend dem idblichen TFO in zwei Stufen erfolgt
ist. Die in der ersten und in der zweiten Stufe
kodierten Nutzdaten werden in Form eines ersten
Bitstroms ("packets" 190 in Figur 1) iber einen
Ubertragungskanal des ersten Telekommunikationsnetzes
zu einer Zwischenstation (Basisstationen 30 und 50 in
Figur 2, die die lokalen Sprach(de)kodierer 35 und 55
der Figur 1 umfassen (Seite 4, Zeilen 30-31, und Seite
6, Zeilen 9-10)) Ubertragen werden. Die Nutzdaten des
ersten Bitstroms werden von der Zwischenstation in der
zweiten Stufe dekodiert (durch den Dekodierer 200 im
lokalen Sprach (de)kodierer 35 der Figur 1) und von der
Zwischenstation fiir die Ubertragung in einem zweiten
Telekommunikationsnetz in der zweiten Stufe kodiert
(durch den Kodierer 220 im lokalen Sprach(de) kodierer
55) und iUber einen Ubertragungskanal des zweiten
Telekommunikationsnetzes ("wireless link" 60 in Figur
2) zur zweiten Mobilstation 70 iUbertragen. Ferner
werden die Nutzdaten von der zweiten Mobilstation in
dem Sprachdekodierer 75 durch den Dekodierer 240 in
Analogie zur Kodierung auf der Senderseite
kanaldekodiert und quelldekodiert.

Die in Figur 1 gezeigten Sprach (de) kodierer 180 und 240
sind in 05 nicht in weiterem Detail beschrieben. Jedoch
wird auf 04 fiir weitere Details diese Gerdte betreffend
verwiesen (05, Seite 1, Zeilen 24-35). 04 befasst sich
mit einer speziellen Art von Kodierern ("variable rate
vocoder"), die in 05 verwendet werden kann (05, Seite
4, Zeilen 26-29 und Seite 8, Zeilen 16-19), und zeigt
in den Figuren 7 und 19 Funktionsdiagramme
entsprechender Encoder/Decoders (04, Spalte 5, Zeilen
59-60, und Spalte 6, Zeilen 14-15). Solche Encoder/
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Decoder finden gemah O5 in der ersten/zweiten

Mobilstation Anwendung.

Der in 04 gezeigte Decoder erhdlt die Daten vom Kanal
("data from the channel"), d.h. von dem
Ubertragungskanal zum Decoder und somit von der
Zwischenstation, zusammen mit einer Rate (Spalte 42,
Zeilen 2-6). Die Rate enthalt Informationen iuber die
Art der Kodierung der Nutzdaten in der ersten Stufe und
wird auch dort bestimmt (Spalte 14, Zeile 52 - Spalte
15, Zeile 65). Auch wenn gemdRl dem Beispiel in Spalte
42, Zeilen 6-30 die Rate alternativ unabhangig von der
Ubertragenen Rate im Decoder selbst bestimmt werden
kann, war es fir den Fachmann eine nahe liegende
Alternative die bereit gestellte Rate (siehe Figur 19)
direkt zum Dekodieren der Daten in der ersten Stufe
(der Sprachdekodierung) zu verwenden, so dass die von
der zweiten Mobilstation in der zweiten Stufe
dekodierten Nutzdaten in Abhangigkeit der von der
zweiten Mobilstation empfangenen Signalisierungsdaten
(namlich der Rate) von der zweiten Mobilstation in der

ersten Stufe dekodiert werden.

Folglich ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal
Hauptantrag flir den von 05 ausgehenden Fachmann in
Verbindung mit der Lehre von 04 naheliegend und erfillt
nicht die Erfordernisse des Artikels 52 (1) EPU in
Verbindung mit Artikel 56 EPU.

Die Beschwerdefiithrerin 1 argumentierte, dass die
Identifizierung der Rate in 04 mit den
Signalisierungsdaten gemal Anspruch eine
ungerechtfertigte weite Auslegung dieses Begriffs
darstelle. Dem kann die Kammer nicht folgen.
Insbesondere stellt die Kammer fest, dass das

Streitpatent kein konkretes Beispiel von
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Signalisierungsdaten oder gar von Quellkodierungen
zeigt. Daher ist es gerechtfertigt, Quellkodierungen zu
betrachten, die sich nur durch die Rate unterscheiden,

und die Rate als Signalisierungsdaten zu betrachten.

Ferner hat die Beschwerdefiihrerin 1 darauf verwiesen,
dass die relevante Stelle der 04 erst in der 42. Spalte
stiinde, was als Indiz dafiir zu sehen sei, dass die dort
beschriebene Ausfiithrungsform fliir den Fachmann eben
nicht naheliegend war. Dem ist entgegen zu halten, dass
sich 04 idberwiegend und zuerst mit der Kodierung wvon
Sprachdaten (auf der Senderseite) befasst. Die
entsprechende Dekodierung wird anschlieBend und daher
naturgemdl weiter "hinten" in dem Dokument beschrieben.
In der Tat ist die zitierte Stelle und die dort
beschriebene Figur 19 die erste detaillierte
Beschreibung eines Decoders (Spalte 6, Zeilen 14-15),
die der sich mit einem Decoder befassende Fachmann

somit sofort aufgefunden hatte.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 umfasst unter Weglassung
der rein optionalen Merkmalen (siehe oben, Punkt X) die

weliteren Merkmale

- dass die Signalisierungsdaten ein- oder mehrmalig
iber einen separaten Kontrollkanal von der
Zwischenstation an die zweite Mobilstation ibertragen

werden, und

- dass die Nutzdaten im ersten Telekommunikationsnetz
nach einem ersten Mobilfunkstandard in der ersten und
in der zweiten Stufe kodiert, Ubertragen werden,

dass die Nutzdaten im zweiten Telekommunikationsnetz
nach einem zweiten Mobilfunkstandard in der zweiten

Stufe kodiert iUbertragen werden,
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dass die Signalisierungsdaten Informationen iber die
Kodierung der Nutzdaten in der ersten Stufe nach dem
ersten Mobilfunkstandard umfassen, und

dass die von der zweiten Mobilstation in der zweiten
Stufe dekodierten Nutzdaten von der zweiten
Mobilstation nach Auswertung der Signalisierungsdaten
nach dem ersten Mobilfunkstandard in der ersten Stufe

dekodiert werden.

Der in dem ersten dieser Merkmale verwendete Begriff
"separat" ist in dem relevanten technischen Gebiet
nicht ndher bestimmt. Bei dem in Frage kommenden Kanal
handelt es sich um einen Funkkanal. Separate Funkkanale
lassen sich auf verschiedene Art und Weise errichten,
zum Beispiel durch Verwendung getrennter Frequenzkandle
oder Zeitschlitze oder aber durch Kennzeichnung mittels
Dateikopf. Da die genaue Natur des separaten Kanals
offen bleibt, ist dieser Begriff weit auszulegen. In 04
wird nicht angegeben, auf welche Art die Datenrate den
Dekodierer der empfangenden Mobilstation erreicht.
Jedoch geben die beiden getrennten Pfeile fiir Rate und
Daten in Figur 19 dem Fachmann einen eindeutigen
Hinweis, dass die Rate in irgendeiner Form von den
eigentlichen Daten getrennt {bertragen wird. Daher kann
dieses Merkmal nicht zu einer erfinderischen Tatigkeit

beitragen.

In dem weiteren Merkmal werden die Begriffe "erster
Mobilfunkstandard" und "zweiter Mobilfunkstandard"
verwendet. Der Anspruch schlielt nicht aus, dass beide
Mobilfunkstandards identisch sind. Diese Moglichkeit
ist im Streitpatent auch explizit vorgesehen (siehe
Paragraph [0014]). In 05 wird zwar nicht explizit ein
Mobilfunkstandard erwahnt. Jedoch ist fiir den Fachmann
zumindest naheliegend, dass die Verwendung der Lehre

von 05 in digitalen Mobilfunksystemen (Seite 4, Zeilen
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8-16) typischerweise digitale Mobilfunksysteme nach

einem bestimmten Standard umfasst.

Folglich ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal
Hilfsantrag 1 fir den von 05 ausgehenden Fachmann in
Verbindung mit der Lehre von 04 naheliegend und erfillt
nicht die Erfordernisse des Artikels 52 (1) EPU in
Verbindung mit Artikel 56 EPU.

Der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag sind aus oben

stehenden Grinden nicht gewadhrbar.

Hilfsantrag 2, Zulassung in das Verfahren (Artikel 13
(1) VOBK

Gemahl Artikel 13 (1) VOBK steht es im Ermessen der
Kammer, Anderungen des Vorbringens eines Beteiligten
nach Einreichung seiner Beschwerdebegriindung oder
Erwiderung zuzulassen und zu beriicksichtigen. Bei der
Auslibung des Ermessens werden insbesondere die
Komplexitat des neuen Vorbringens, der Stand des
Verfahrens und die gebotene Verfahrensdkonomie

beriicksichtigt.

Hilfsantrag 2 wurde im Laufe der miindlichen Verhandlung
eingereicht und stellt im Sinne der Artikel 12 und 13
VOBK eine Anderung des Vorbringens dar, die eine
Zulassung durch die Kammer bedarf. Zur Begrindung fir
die Anderung ihres Vorbringens hat die
Beschwerdefiihrerin 1 vorgebracht, dass im Laufe der
miindlichen Verhandlung klar geworden sei, dass die
Kammer den schon im Ladungsbescheid wvom

9. Dezember 2013 erhobenen Einwand der mangelnden
Klarheit hinsichtlich der Merkmale "nach einer zweiten
Generation”" und "nach einer dritten Generation"

ernsthaft weiterverfolge.



- 13 - T 1788/10

Die in Artikel 13 (1) VOBK beispielhaft aufgezdhlten
Kriterien flir die Ermessensausiibung (Komplexitat des
spaten Vorbringens, Stand des Verfahrens und
Verfahrensokonomie) stellen keine abschlieBenden
Voraussetzungen dar, die kumulativ erfiillt sein missen,
damit nachtrdglich gedndertes Vorbringen
unberiicksichtigt bleiben kann (R 16/09, Punkt 2.2.4 der
Entscheidungsgriinde) . Die Kammern beriicksichtigen
dementsprechend in ihrer Rechtsprechung weitere
Gesichtspunkte wie namentlich den Grund der

Anderungen.

Das Argument der Beschwerdefiihrerin 1, dass die
Anderung ihres Vorbringens als eine angemessene
Reaktion auf die Weiterverfolgung schon im
Ladungsbescheid erwahnter Einwadnde gerechtfertigt ist,
stellt fir die Kammer im vorliegenden Fall keinen
ausreichenden Grund dar, dieses Vorbringen zuzulassen.
Zumindest auf der Grundlage des Ladungsbescheides wéare
es der Beschwerdefiithrerin 1 moglich und zumutbar
gewesen, entsprechende Anderungen ihres Vorbringens
einzureichen, wenn sie dies in Anbetracht der erhobenen
Einwande flir erforderlich erachtete. Die
Beschwerdefiihrerin hat keine stichhaltigen Grinde dafir
nennen koénnen, weshalb sie mit der Vorlage der
geanderten Anspruchsséatze, flir die sie alleine die
Verantwortung trug, so lange wartete (siehe auch

T 253/10, Punkt 2.2 bis 2.4 der Entscheidungsgriinde) .

Aus diesen Grinden ibt die Kammer ihr Ermessen gemalB
Artikel 13 (1) VOBK dahin gehend aus, den wahrend der
mindlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 2

nicht in das Verfahren zuzulassen.
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Hilfsantrag 4: Erfinderische Tdtigkeit (Artikel 52 (1)
und 56 EPU)

Dieser Hilfsantrag entspricht der Fassung des Patents,
in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrecht zu
erhalten beabsichtigte. Die Kammer geht bei der
Beurteilung der Frage der erfinderischen Tatigkeit wvon
06 als nachst liegendem Stand der Technik aus. Dieses
Dokument, das Teil des GSM-Standards (GSM 03.53 V7.0.0)
ist, befasst sich mit der "Tandem Free Operation"
(siehe Titel).

Daher ist flir den Fachmann diesem Dokument ein Verfahren
zur Ubertragung von digitalen Nutzdaten von einer
ersten Mobilstation zu einer zweiten Mobilstation zu
entnehmen, bei dem Nutzdaten von der ersten
Mobilstation fiir die Ubertragung in einem ersten
Telekommunikationsnetz in einer ersten Stufe
quellkodiert (Seite 6, Punkt 4: "speech coding”) und in
einer zweiten Stufe zum Zwecke der Funkiibertragung
kanalkodiert werden, die in der ersten und in der
zweiten Stufe kodierten Nutzdaten in Form eines ersten
Bitstroms iilber einen Ubertragungskanal des ersten
Telekommunikationsnetzes zu einer Zwischenstation
(Seite 7, die Gesamtheit der Gerate in Figur 1)
ibertragen werden, die Nutzdaten des ersten Bitstroms
von der Zwischenstation in der zweiten Stufe
kanaldekodiert werden, die Nutzdaten von der
Zwischenstation fiir die Ubertragung in einem zweiten
Telekommunikationsnetz in der zweiten Stufe
kanalkodiert werden, die Nutzdaten uUber einen
Ubertragungskanal des zweiten Telekommunikationsnetzes
zur zweiten Mobilstation lbertragen werden, die
Nutzdaten von der zweiten Mobilstation in der zweiten
Stufe kanaldekodiert werden und die von der zweiten

Mobilstation in der zweiten Stufe dekodierten Nutzdaten
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von der zweilten Mobilstation in der ersten Stufe

quelldekodiert werden.

Ein solches Verfahren entspricht dem tblichen,
allgemein bekannten TFO und ist dem Fachmann folglich

auch allgemein bekannt.

Aus 06 ist ferner die Mdglichkeit bekannt, die
Kodierung und Dekodierung in der ersten Stufe ("speech
codec") zu modifizieren (siehe Seite 9, Punkt 6.4).
Dazu informiert das empfangende Basisstationssubsystem
(BSS) wahrend eines Gesprachs das sendende BSS iiber die
unterstitzten Sprach-Kodierungen. Unter unterstitzten
Sprach-Kodierungen sind im Falle einer TFO die von der
jeweiligen Mobilstation unterstiitzten Sprachkodierungen
zu verstehen, da im Rahmen einer TFO innerhalb der
Zwischenstation keine Sprachkodierungen erfolgen und
daher nur in den Mobilstationen in Betracht kommen.
Mbégliche Sprachkodierungen, die in 06 in Betracht
gezogen werden sind "Half-Rate (HR)", "Full-Rate (FR)"
und "Enhanced Full Rate (EFR)" (siehe Seite 7, Punkt
5.2). Beim Aufbau einer TFO werden die jeweils
méglichen Sprachkodierungen auf Sender- und
Empfangerseite iUberprift (Seite 10, dritter Absatz).
Falls eine Inkompatibilitat der Sprachkodierung
vorliegt, wird ein Intra-BSS-Handover durchgefihrt
(Seite 10, vierter Absatz). Diesen Vorgang versteht die
Kammer als analog zu dem Handover-Vorgang, wie er beim
Ubergang von einer Funkzelle (mit entsprechender BSS)
zur nachsten stattfindet, auBer dass sich hier die
Funkzelle (mit entsprechender BSS) nicht &andert.
Hierbei werden bekanntermaBen Signalisierungsdaten
ausgetauscht. Das entscheidende Ergebnis dieses Intra-
BSS-Handover ist, dass die in der Mobilstation
verwendete Sprachkodierung geandert wird (Seite 8,

Punkt 6.1). Dazu muss eine entsprechende Signalisierung
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an die Mobilstation gesendet werden, wobei offen
bleibt, ob die Sprachkodierung in der sendenden und/
oder der empfangenden Mobilstation geadndert wird. Die
in 06 beschriebene Moglichkeit, die Sprachkodierung in
den Mobilstationen zu modifizieren, erfordert somit,
dass von der Zwischenstation Signalisierungsdaten an
die sendende und/oder empfangende Mobilstation
Ubertragen werden, wobei die Signalisierungsdaten
Informationen iber die Art der Kodierung der Nutzdaten
in der ersten Stufe enthalten. Die Entscheidung, ob die
Anderung der Sprachkodierung mit der nachfolgenden
Ubertragung der entsprechenden Signalisierung in der
sendenden und/oder empfangenden Mobilstation
durchgefihrt wird, wird entsprechend den Moglichkeiten
der jeweiligen BSS (und zwangslaufig der Mobilstation,
in der die Sprach(de)kodierung erfolgt) in der
Zwischenstation entschieden, die Kenntnis iber die
akzeptierten Sprachkodierungen hat (Seite 10, vierter
Absatz) . Falls die Sprachkodierung in der empfangenden
Mobilstation gedndert werden soll, erfolgt diese
Anderung in Abhingigkeit der von ihr empfangenden

Signalisierungsdaten.

Das beanspruchte Verfahren gemal Anspruch 1 des
Hilfsantrags 4 unterscheidet sich von dem aus 06
bekannten Verfahren u.a. durch die explizite Verwendung
eines separaten Kontrollkanals zur Ubertragung der
Signalisierungsdaten. Hinsichtlich des beanspruchten
separaten Kontrollkanals treffen die unter Punkt 1.5
gemachten Ausfihrungen zu, aus denen folgt, dass der
Begriff "separat" weit auszulegen ist. Da es fir den
Fachmann aus offensichtlichen Griinden naheliegend war,
die Signalisierungsdaten in irgendeiner Form separat
von den Nutzdaten von der Zwischenstation an die
empfangende Mobilstation zu senden, war dazu die

Verwendung eines separaten Kontrollkanals notig. Daher
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kann dieses Merkmal keinen Beitrag zur erfinderischen

Tatigkeit des beanspruchten Gegenstands leisten.

Die weiteren Merkmale des Anspruchs 1 des Hilfsantrags
4 beinhalten Merkmale der Art, dass Kodierungen und
Dekodierungen in der ersten Stufe "nach einem ersten
(oder zweiten) Mobilfunkstandard" durchgefithrt werden.
Dazu wird im Patent ausgefiihrt, dass vorteilhafterweise
der erste Mobilfunkstandard insbesondere der GSM-
Standard (Global System for Mobile Communications) und
der zweite Standard insbesondere der UMTS-Standard
(Universal Mobile Telecommunications System) sein kann
(Spalte 2, Zeilen 24-42). Jedoch ist es nun so, dass
selbst in diesen konkret angegebenen Standards die Art
der Kodierung in der ersten Stufe weder fliir den
jeweiligen Standard unverriickbar fest vorgegeben ist
noch notwendigerweise zwischen diesen Standards
verschieden ist. Folglich sind die Merkmale dieser Art
breit auszulegen. Konkret geht die Kammer davon aus,
dass eine Sprachkodierung im Full-Rate-, Half-Rate- und
Enhanced-Full-Rate-Verfahren als eine Kodierung in
einer ersten Stufe nach einem ersten oder weiteren
Mobilfunkstandard im Sinne des Anspruchs 1 verstanden

werden kann.

Unter Beriicksichtigung dieser Interpretation der
Merkmale der Art, dass Kodierungen und Dekodierungen in
der ersten Stufe "nach einem ersten (oder zweiten)
Mobilfunkstandard" durchgefiihrt werden, kann die im
Punkt 6.4.3 von 06 beschriebene Anderung der
Sprachkodierung so verstanden werden, dass sowohl die
senderseitige BSS als auch die empfangerseitige BSS
iberprifen, nach welchen Mobilfunkstandard die
Sprachkodierung bzw. Dekodierung auf ihrer Seite
Jjeweils moéglich ist (Seite 10, vierter Absatz). Aus dem

Umstand, dass auch auf der Empfangerseite mehrere
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Sprach-Codecs méglicherweise unterstiitzt werden ("Each
BSS then tries if it supports it", Hervorhebung durch
die Kammer), ergibt sich zwangsladufig, dass in diesem
Fall in der zweiten (empfangenden) Mobilstation die
kanaldekodierten Nutzdaten einem ersten als
Quelldecoder ausgebildeten Dekodierer fiir eine
Dekodierung in der ersten Stufe (namlich fir die
Sprachdekodierung) oder einem zweiten als Quelldecoder
ausgebildeten Dekodierer fir eine Dekodierung in der
ersten Stufe zugefilthrt werden, wobei der erste
Quelldecoder nach dem ersten Mobilfunkstandard und der
zweite Quelldecoder nach dem zweiten Mobilfunkstandard
ausgebildet ist, falls diese Mobilstation mehrere
Mobilfunkstandards im obigen Sinne unterstitzt. Aus der
Tatsache, dass der empfangerseitigen BSS bekannt ist,
welche Sprachkodierungen sie (und somit die damit
verbundene Mobilstation) unterstitzt, ist per
definitionem der Zwischenstation bekannt, nach welchen
Mobilfunkstandard die zweite (empfangende) Mobilstation

quellkodierte Nutzdaten Ubertragen kann.

Somit verbleibt im Hinblick auf diese Gruppe von
Merkmalen als einziger wirklicher Unterschied zwischen
dem beanspruchten und aus 06 bekannte Verfahren die
Tatsache, dass das beanspruchte Verfahren voraussetzt,
dass die zweite (empfangende) Mobilstation
quellkodierte Nutzdaten nach dem ersten und zweiten
Mobilfunkstandard dekodieren kann. GemaR 06 ist dieser
Punkt offen gelassen. Es besteht auch die Moglichkeit,
die Quellkodierung in der sendenden Mobilstation zu
andern, falls die empfangende Mobilstation keine

entsprechenden Moglichkeiten besitzt.

Die durch diesen Unterschied zu losende Aufgabe kann
darin gesehen werden, die Kompatibilitat eines

entsprechend ausgestatteten empfangenden Mobilgerats
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mit anderen Mobilgerdten hinsichtlich der TFO zu
gewahrleisten. Diese Aufgabe als solche war flr den
Fachmann naheliegend, da er standig bestrebt war, die
Abwartskompatibilitat neuer Geradate zu gewdhrleisten.
Die beanspruchte Losung wird durch 06 nahegelegt, da
der Fachmann die dort mit umfasste Moglichkeit
beriicksichtigen wiirde, dass die Dekodierung in der
empfangenden Mobilstation entsprechend der vorgegebenen

Kodierung in der sendenden Mobilstation angepasst wird.

Die obigen Ausfiihrungen im Hinblick auf einen ersten
und zweiten Mobilfunkstandard betrafen die Kodierung in
der ersten Stufe. Das weitere Merkmal, dass "die in der
zweiten Stufe nach dem zweiten Mobilfunkstandard
kanaldekodierten Nutzdaten ... zugefihrt

werden" (Hervorhebung durch die Kammer) betrifft die
Kanaldekodierung nach einem bestimmten Standard. Dieses
Merkmal steht jedoch isoliert im Anspruch. Insbesondere
macht der Anspruch keine Festlegung iber die Art der
Kanalkodierung auf der Senderseite. Folglich kann die
Kanal (de) kodierung auf Sender- und Empfangerseite nach
demselben oder nach einem anderen Standard durchgefihrt
werden. Der erste Fall wird aber von 06 behandelt, das
sich, was die Kanalkodierung angeht, mit dem GSM-
Standard befasst (siehe Titel).

Aus den oben stehenden Ausfihrungen folgt, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 4 fiir den
von 06 ausgehenden Fachmann unter Beriicksichtigung des
allgemeinen Fachwissens nahelag und somit nicht die
Erfordernisse des Artikels 52 (1) EPU in Verbindung mit
Artikel 56 EPU erfullt.

Der Hilfsantrag 4 ist daher nicht gewahrbar.
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Hilfsantrag 5', Ausfiihrbarkeit (Artikel 83 EPU)

Im Hinblick auf das Merkmal "dass mit den
Signalisierungsdaten Informationen iber die Art der
Kodierung der Nutzdaten in der ersten Stufe in Form von
Rufidentifikationen, insbesondere in Form einer
Rufnummer der ersten Mobilstation (1), lbertragen
werden", das aus dem Anspruch 4 des Streitpatents
folgt, wurde mit dem Einspruch der jetzigen
Beschwerdefithrerin 2 ein Einwand nach Artikel 100 b)

EPU wegen unzureichender Offenbarung erhoben.

Da die von der zweiten Mobilstation in der zweiten
Stufe dekodierten Nutzdaten in Abhangigkeit von der von
der zweiten Mobilstation empfangenen
Signalisierungsdaten von der zweiten Mobilstation in
der ersten Stufe dekodiert werden, bedeutet dieses
Merkmal, dass die Dekodierung in der ersten Stufe auf
der Grundlage von Rufidentifikationen durchgefihrt
wird. Dazu wird in dem Streitpatent (Spalte 4, Zeilen
51-55) ausgefithrt, dass Rufidentifikationsdaten von der
ersten Mobilstation zur Zwischenstation lbertragen
werden, die die zweite Mobilstation als Zielteilnehmer
identifizieren. Zumindest diese Art der Ausfiihrung
versetzt den Fachmann nicht in die Lage, die Erfindung
auszufihren, da Rufidentifikationsdaten, die die zweite
Mobilstation als Zielteilnehmer identifizieren, keinen
sinnvollen Beitrag zur Dekodierung in der ersten Stufe
leisten koénnen, da nicht erkennbar ist, wie diese
Rufidentifikationsdaten Informationen Uber die Art der
Kodierung der Nutzdaten in der ersten Stufe enthalten

konnen.

Der in Anspruch 1 des Hilfsantrags 5' beanspruchte
Gegenstand ist somit zumindest in der dargestellten

Ausfihrungsform fiir den Fachmann nicht ausfihrbar. Der
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Einwand nach Artikel 100 b) EPU steht demzufolge einer

Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der

Anspriiche gemaRl Hilfsantrag 5' entgegen.

.3 Dem Hilfsantrag 5' kann daher nicht stattgegeben

werden.

Da keiner der zulassigen Antrage der Beschwerdefiithrerin

1 gewahrbar ist, ist das Patent zu widerrufen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.
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