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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung, mit der die europaische
Patentanmeldung Nr. 05016076.1 (EP 1 594 323 A) wegen
VerstoRen gegen Artikel 83 EPU zuriickgewiesen wurde.

1. In der Begrundung der Entscheidung wurde auf die
folgenden Druckschriften Bezug genommen:

D1: Technical specification 3G TS 23.140 v1.0.0
(1999-12); und

D2: Technical specification 3G TS 23.040 v3.3.0
(1999-12).

I11. Mit der Beschwerdeschrift beantragte die
Beschwerdefiuhrerin, die Entscheidung aufzuheben und ein
Patent auf der Grundlage der mit der Beschwerdeschrift
eingereichten Anspriche 1 bis 6 zu erteilen. Hilfsweise
beantragte sie die Anberaumung einer mindlichen

Verhandlung.

1v. Die Beschwerdekammer hat daraufhin eine Ladung zur
mundlichen Verhandlung erlassen. In einem der Ladung
beigefigten Bescheid stellte die Kammer unter anderem
fest, dass, falls die Anspriuche die Erfordernisse der
Artikel 84 und 123 (2) EPU erfullen sollten,
anschlielend zu erdrtern ware, ob der beanspruchte
Gegenstand das Erfordernis des Artikels 83 EPU erfillt.

V. Bezug nehmend auf den Bescheid der Kammer reichte die
Beschwerdefiuhrerin eine Stellungnahme zusammen mit einem

geanderten Satz von Anspriuchen ein, der den mit der
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Beschwerdeschrift eingereichten Anspruchssatz ersetzen
sollte.

Die mundliche Verhandlung fand am 11. Mair 2012 statt. Im
Laufe der mundlichen Verhandlung hat die
Beschwerdefihrerin die bisherigen Antréage zuriuckgezogen
und schlie3lich beantragt, die

Zuruckweisungsentscheidung aufzuheben und ein Patent auf
der Grundlage der in der mundlichen Verhandlung
eingereichten Anspriche 1 und 2 zu erteilen (Hauptantrag)
oder - hilfsweise - die Angelegenheit an die
Priufungsabteilung zur weiteren Priufung zurickzuverweisen
(Hilfsantrag). Am Ende der mundlichen Verhandlung wurde

die Entscheidung verkindet.

Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Ubertragung von Nachrichten in einem
Telekommunikationsnetzwerk, in dem ein erster
Nachrichtendienst und ein zweiter Nachrichtendienst
verfugbar sind, wobei eine vorbestimmte erste Gruppe von
Nachrichten des ersten Nachrichtendienstes durch
Nachrichten des zweiten Nachrichtendienstes gesendet
wird, wobei der erste Nachrichtendienst der MMS
Nachrichtendienst und der zweite Nachrichtendienst der
SMS Nachrichtendienst ist, wobeil die erste Gruppe von
Nachrichten des MMS Nachrichtendienstes mindestens eine
Nachricht zur Ruckmeldung Uber den erfolgreichen Empfang
einer Multimedia Nachricht (MM) am Empfanger vom
Empfanger und/oder vom MMS-Relay enthalt, wobei diese
Ruckmeldung Uber den erfolgreichen Empfang einer
Multimedia Nachricht (MM) am Empfanger vom Empfanger
und/oder vom MMS-Relay durch eine SMS-Kurznachricht an
den Sender der Multimedia Nachricht (MM) gesendet wird,
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wobei die SMS-Kurznachricht (SM) des SMS
Nachrichtendienstes einen Header (SM-H) und einen
Datenteil (SM-D) aufweist, wobei der Datenteil (SM-D)
einen User Data Header (SM-DH) aufweist, der ein
Headerelement umfasst, wobei Im Header (SM-H) das
Vorhandensein des User Data Headers (SM-DH) durch ein
Flag (TP-UDHI) gekennzeichnet wird, wobeil der User Data
Header (SM-DH) ein WCMP (Wireless Control Message
Protocol) User Data Header mit eingebettetem MMS-
Protokoll ist, wobei das Headerelement des User Data
Headers (SM-DH) WCMP-Felder im MMS-Protokoll und eine
Identifikation (UHI) fur WCMP aufweist, wobeil die WCMP-
Felder einen ldentifizierer (MMSI) zur Anzeige, dass ein
MMS-Protokoll realisiert wird, und mindestens folgende
Elemente zur Festlegung der Nachricht des MMS
Nachrichtendienstes aufweisen: ldentifizierung (MMSNI),
dass es sich um eine Ruckmeldung vom Empfanger und/oder
vom MMS-Relay an den Sender einer Multimedia Nachricht
(MM) Uber den erfolgreichen Empfang der Multimedia
Nachricht (MM) am Empfanger handelt, und Inhalt (MMSC)
der Ruckmeldung.™

Anspruch 2 hat folgenden Wortlaut:
"Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
Im Headerelement als weiteres Element zur Festlegung der

Nachricht des ersten Nachrichtendienstes die Lange (UHEL)
des Headerelements angegeben wird."

C6704.D
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Entscheidungsgrinde

1.

1.1

C6704.D

Artikel 76, 84 und 123 (2) EPU

Der Gegenstand des Anspruchs 1 basiert auf einer
Kombination der Merkmale der Anspriuche 1, 4 und 5 in der
ursprunglichen Fassung und weiterer Einzelheiten uUber
den Aufbau der SMS Kurznachricht, wie sie anhand der
Figur 2, die eine zweite Ausftiuhrungsform betrifft, und
in den dazugehorigen Absatzen [0062] bis [0067] der
Veroffentlichungsschrift beschrieben werden. Dabei
entspricht die in Anspruch 1 definierte Ruckmeldung der
in Absatz [0067] genannten Ruckmeldung ""MMS ACK/NACK of
submission (2)" (siehe auch Absatz [0030]).

Es seil bemerkt, dass in Absatz [0065], Zeilen 20 bis 22,
zwar zweimal auf ""Header'™ Bezug genommen wird (‘'Dann
folgt die ldentification UHI des ersten Headers, hier
nun Hex. 09 fur WCMP. Dann folgt die Lange dieses User
Data Headerelements UHEL, hier die notwendige Lange fir
den "WCMP' Header (incl. des gesamten eingebetteten MMS-
Protokolls) ., Unterstreichungen durch die Kammer).

Durch den Ruckbezug (“'dieses User Data Headerelements™)

und die Verwendung der AbkUrzungen UHI und UHEL wirde
der Fachmann jedoch unmittelbar und eindeutig erkennen,
dass es sich hier jeweils nicht um den Header, sondern
um das Headerelement handelt, siehe auch Figur 2, in der
die ldentifikation eines weiteren, fakultativen
Headerelements mit "UHI"" bezeichnet wird, und die
Absatze [0056], [0057] und [0063] in Verbindung mit
Figur 1, die eine erste Ausfuhrungsform betreffen (*'Dann
folgt die ldentification UHI des ersten

Headerelements ..." und "Dann konnen weiltere User Data

Headerelemente folgen ... und zwar beginnend mit der
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Identification UHI® des zweiten Headerelements und
weilter analog wie das erste Headerelement aufgebaut.').

Des weiteren ist hervorzuheben, dass In Absatz [0055]
explizit beschrieben wird, dass der Flag TP-UDHI das
Vorhandensein eines User Data Headers SM-DH bezeichnet.

Dass Im Headerelement eine Angabe der Lange (UHEL) des
Headerelements nicht zwingend ist, vgl. Anspruch 2, wird
durch Absatz [0045] und Anspruch 7 in der urspringlichen

Fassung gestutzt.

1.2 Die Anderungen erfillen demzufolge das Erfordernis des
Artikels 123 (2) EPU.

1.3 Da die vorliegende Patentanmeldung in threr
ursprunglichen Fassung mit der Stammanmeldung
(01909521.5 (EP 1 256 241 A)) identisch ist, geht ihr
Gegenstand nicht uUber den Inhalt der fruheren Anmeldung
in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus,
Artikel 76 EPU.

1.4 Die Kammer sieht keinen Anlass dafur, die Klarheit der
Anspruche iIn Frage zu stellen, und stellt fest, dass die
Anspriche die Erfordernisse des Artikels 84 EPU erfullen.

2. Artikel 83 EPU

2.1 Die Priufungsabteilung hat die Anmeldung wegen Verstolen
gegen Artikel 83 EPU zuriickgewiesen. Im Wesentlichen
argumentierte sie, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung die
Begriffe "MMS-Nachrichtendienst™ und "MMS-Nachricht™
nicht definiert waren. Demzufolge sei der Fachmann nicht

in der Lage, eine MMS-Ruckmeldungsnachricht In eine
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SMS-Nachricht einzubetten. Es fehle 1hm dazu an
Informationen Uber die Lange und den Inhalt der
Nachricht, sowie Informationen dariber, wie man eine
MMS-Nachricht identifiziert. Die Prifungsabteilung
stitzte 1hre Argumente auf die vorliegende Anmeldung,
Absatz [0021] der Veroffentlichungsschrift (‘'Der
aktuelle (vorlaufige) Stand der Standardisierung von MMS
findet sich in 3G TS 23.140, MMS Stage 2 , v.1.0.0."),
auf D1, Seite 17, Kap. 8.3.6, editor®s note (A set of
PDUs needs to be defined for the operations'™), und auf

D2 (ohne weitere Angaben).

Diese Begrindung Uberzeugt die Kammer jedoch nicht.

Auch wenn D1 die endgultige Fassung des MMS-Standards
noch nicht offenbart, bedeutet dies nicht, dass der
Fachmann mit den in D1 und in der vorliegenden Anmeldung
genannten Begriffen, die den MMS-Service betreffen,
nichts anfangen konnte. Der MMS-Service war zum
Prioritatsdatum der vorliegenden Patentanmeldung namlich
bereits bekannt, siehe die Veroffentlichungsschrift,
Absatze [0021] bis [0033]. Ein Verfahren, das gemaf
einem endgultigen MMS-Standard durchzufihren ist, wird
auch nicht beansprucht. Zu bericksichtigen ist auch,
dass das beanspruchte Verfahren die Sendung einer SMS-
Kurznachricht betrifft, wobei nur deren Inhalt auf
bestimmte Aspekte von MMS bezogen ist. Zum
Prioritatsdatum hatten die SMS-Kurznachrichtendienste
sich jedoch bereits fest etabliert, siehe die
Veroffentlichungsschrift, Absatze [0003] bis [0020].

Die von der Prufungsabteilung zitierte Bemerkung in D1,
Seite 17, Kap. 8.3.6, betrifft das Management von

Benutzerprofilen unter Verwendung von Protokoll Data
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Einheiten (PDUs) und ist somit fur die Durchfiuhrung des
beanspruchten Verfahrens nicht unmittelbar relevant.
Auch wenn angenommen wiurde, sie ware relevant, sieht die
Kammer keinen Anlass anzunehmen, dass der Fachmann die
erforderlichen PDUs zum Prioritatsdatum der vorliegenden
Patentanmeldung nicht definieren konnte. Dazu sei
bemerkt, dass D1 (MMS; Functional description, Stage 2)
explizit auf andere, den MMS betreffende Dokumente, insb.
3G TS 22.140 (MMS; Service Aspects, Stage 1), verweist
und in D2 z.B. die Moglichkeit, E-Mails via SMS zu
senden, und das WCMP-Protokoll beschrieben werden (D2,
Punkte 3.8 und 9.2.3.24.9).

Die Kammer sieht unter BeriUcksichtigung des allgemeinen
Fachwissens des Fachmanns auch sonst keine Griunde dafur,
Einwdnde gegen die Offenbarung des beanspruchten

Gegenstandes zu erheben.

Das Erfordernis des Artikels 83 EPU ist somit erfullt.

Demzufolge ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben.

Zuruckverweisung

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 zuruck.

Da die vorliegende Patentanmeldung ausschlielZlich wegen
VerstoRen gegen Artikel 83 EPU zurickgewiesen wurde und
der Entscheidung nicht zu entnehmen ist, ob der
Gegenstand der vorliegenden Anspriche 1 und 2 die

sonstigen Erfordernisse des EPU, insbesondere die
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Erfordernisse des Artikel 52 (1) EPU in Verbindung mit
den Artikeln 54 und 56 EPU, erfullen wiurde, macht die
Kammer von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPU
Gebrauch, die Angelegenheit an die erste Instanz zur
weilteren Prufung zu verweisen. Auch bleibt dadurch der
Beschwerdefiuhrerin die Moglichkeit einer kompletten
Prufung threr Angelegenheit durch zwel Instanzen

erhalten.

3.3 Bei dieser Sachlage ist der Hauptantrag nicht gewahrbar,

dem Hilfsantrag jedoch stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Prufung verwiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

G. Rauh A. S. Clelland
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