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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das vorliegende Patent mit der
Begrindung zu widerrufen, dass der Gegenstand der
vorliegenden Antradge gegen die Erfordernisse nach
Artikel 76 (1) und 123 (2) EPU verstoBRt.

In der angefochtenen Entscheidung werden ausschlieRlich
die Einspruchsgriinde nach Artikel 100 b) und c) EPU
bzw. die Erfordernisse nach Artikel 76 (1), 83 und

123 (2) EPU behandelt. Neuheit oder erfinderische
Tatigkeit wurden weder in der Entscheidung erdrtert
noch laut der Niederschrift Uber die erstinstanzliche

mindliche Verhandlung wahrend derselben diskutiert.

Auf eine Ladung der Kammer zu einer mindlichen
Verhandlung teilte der Beschwerdegegner 1 mit, dass er

nicht an der miindlichen Verhandlung teilnehmen werde.

In einer der Ladung folgenden Mitteilung nach

Artikel 15(1) VOBK 2020 nahm die Kammer zum Sachverhalt
Stellung und kiindigte an, die vorliegenden Antrage
nicht auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit zu prifen
und gegebenenfalls hierfliir die Angelegenheit an die

Einspruchsabteilung zurickzuverweisen.

Die mindliche Verhandlung vor der Kammer fand am

12. Februar 2021 in Form einer Videokonferenz statt.

- Die Beschwerdefiihrerin beantragte abschlieBend, das
Patent auf der Grundlage der Anspriiche eines
Hauptantrags, der mit der Beschwerdebegriindung als
"Hilfsantrag 2c" eingereicht wurde, oder hilfsweise

auf der Grundlage der als Hilfsantrage 2d bis 2e,
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3a bis 3e, 4a bis 4e oder 5a bis 5d mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Anspriiche

aufrechtzuerhalten.

- Beschwerdegegnerin 2 und Beschwerdegegnerin 3

beantragten, die Beschwerde zurickzuweisen.

- Beschwerdegegnerin 3 beantragte zudem hilfsweise,
die Sache an die Einspruchsabteilung zur weiteren
Entscheidung fir den Fall zurickzuverweisen, dass
im Beschwerdeverfahren Einspruchsgriinde relevant
wlirden oder Anspruchssédtze zugelassen wilirden, die

im Einspruchsverfahren nicht behandelt wurden.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Verfahren beim Handover einer Verbindung einer
Mobilstation (3) zu einem Netzwerk von einer ersten
Basisstation (1) zu einer zweiten Basisstation (2) des
Netzwerks, dadurch gekennzeichnet,

dass die Mobilstation (3) beim Handover eine Anfrage
an die zweite Basisstation (2) schickt, ob das Netzwerk
den Handover dadurch unterstitzt, dass es die fir die
Verbindung erforderlichen Informationen von der ersten
Basisstation (1) zur zweiten Basisstation (2) idbertragt
und

dass die Mobilstation (3) die flir die Verbindung
erforderlichen Informationen selbst zur Verfiigung
stellt, wenn sie durch eine von der zweiten
Basisstation (2) empfangene Nachricht feststellt, dass

das Netzwerk den Handover nicht unterstitzt."

Anspruch 3 des Hauptantrags lautet wie folgt:
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"Mobilstation (3), geeignet filir einen Handover in einem
Netzwerk von einer ersten Basisstation (1) zu einer
zwelten Basisstation (2) des Netzwerks,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Mobilstation (3) derart ausgestaltet ist,
dass sie beim Handover eine Anfrage an die zweite
Basisstation (2) schickt, ob das Netzwerk den Handover
dadurch unterstiitzt, dass es die flir die Verbindung
erforderlichen Informationen von der ersten
Basisstation (1) zur zweiten Basisstation (2) idbertragt
und dass die Mobilstation (3) derart ausgestaltet ist,
die flr die Verbindung erforderlichen Informationen
selbst zur Verfligung zu stellen, wenn sie durch eine
von der zweiten Basisstation (2) empfangene Nachricht
feststellt, dass das Netzwerk den Handover nicht

unterstutzt."

Entscheidungsgrinde

1. Technischer Hintergrund des Patents

Das vorliegende Patent betrifft einen Handover der
Verbindung einer Mobilstation von einer ersten
Basisstation zu einer zweiten Basisstation innerhalb
eines Netzwerks. Die fir die Verbindung zur zweiten
Basisstation erforderlichen Informationen werden von
der Mobilstation selbst zur Verfiigung gestellt, wenn
sie feststellt, dass diese Informationen nicht durch
das Netzwerk von der ersten zur zweiten Basisstation

Ubertragen werden, um den Handover zu unterstitzen.
2. Vorbemerkung zur Patentfamilie

Die dem Streitpatent zugrunde liegende Anmeldung ist

die dritte Teilanmeldung einer Kette von
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Teilanmeldungen, die auf eine Stammanmeldung mit der
Anmeldenummer 99123562.3 (Verdffentlichungsnummer

EP 1 018 849 A2) zurickgeht. Die zweite Teilanmeldung
(Veroffentlichungsnummer EP 1 863 315 Al) war
Gegenstand des Beschwerdeverfahrens T 2119/13.

Hauptantrag - Zulassung in das Beschwerdeverfahren

Der Anspruchssatz des Hauptantrags wurde erstmalig mit
der Beschwerdebegrindung als "Hilfsantrag 2c"
eingereicht (vgl. Punkt V oben) und steht somit unter
dem Vorbehalt der Zulassung durch die Kammer

(Artikel 12 (4) VOBK 2007 i1i.V.m. Artikel 25 (2) VOBK
2020) .

Die Beschwerdegegnerinnen argumentierten, dass der im
Beschwerdeverfahren neu eingereichte Hauptantrag den
Einwand der unzuldssigen Erweiterung ausraumen sollte,
der bereits in der Ladung zur mindlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung erhoben wurde. Dieser
Einwand wurde auch bereits mit den Einspriichen erhoben,
so dass der Hauptantrag bereits im Einspruchsverfahren
hatte vorgebracht werden koénnen und sollen. Zudem sei
die Einreichung nur geringfiigig gednderter Antrdge im
Einspruchsverfahren missbrauchlich gewesen, so dass die
Einspruchsabteilung gegen Ende der mindlichen
Verhandlung die Zulassung weiterer Antrédge zu Recht

verweligert hatte.

Anspriche 1 und 2 sind identisch zu den entsprechenden
Ansprichen des zuletzt vorliegenden Hilfsantrags 2 des
Einspruchsverfahrens. Der auf eine Mobilstation
gerichtete Anspruch 3 unterscheidet sich von Anspruch 4
des vorgenannten Hilfsantrags 2 nur dadurch, dass die
Mobilstation die Handover-Anfrage nicht schickt,

sondern stattdessen zum Schicken der Handover-Anfrage
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eingerichtet ist. Dieser Unterschied andert jedoch den
eigentlichen Anspruchsgegenstand nicht, d.h. beide
Anspriche sind substanziell identisch. Anspruch 4
findet sich gleichlautend als Anspruch 5 im

vorgenannten Hilfsantrag 2.

Die Anspriiche des Hauptantrags waren somit bereits
Gegenstand des Einspruchsverfahrens und bieten keinen
Anlass, den Hauptantrag nicht in das
Beschwerdeverfahren zuzulassen. Zu der gerigten
Anderungstaktik der Beschwerdefithrerin sei angemerkt,
dass es den Beteiligten grundsatzlich freisteht, ihr
Anliegen innerhalb des durch die Vorschriften des EPU

vorgegebenen Rahmens zu verteidigen.

Die Kammer hat daher den Hauptantrag in das Verfahren

zugelassen.

Hauptantrag - unzuldssige Erweiterung
(Artikel 76 (1) und 123 (2) EPU)

Anspriiche 1 und 3 enthalten das Merkmal, dass die
Mobilstation eine Handover-Anfrage an eine Basisstation
schickt, ob das Netzwerk den Handover unterstitzt.
Dieses Merkmal war in den urspriinglich eingereichten
Anspriichen der dem Streitpatent zugrunde liegenden
Anmeldung nicht enthalten und erfordert somit einen
Rlickgriff auf das mit Bezug auf die Abbildungen Fig. 2
und Fig. 3 beschriebene Ausfiihrungsbeispiel. Darin
stellt die Mobilstation das Fehlen einer
Handover-Unterstiitzung durch das Netzwerk anhand einer

von der zwelten Basisstation erhaltenen Nachricht fest.

Einwande der Beschwerdegegnerinnen



L2,

- 6 - T 2285/15

In Fig. 2 und Fig. 3 und der zugehdrigen Beschreibung
seien zwel Alternativen beschrieben, die nicht
miteinander kombiniert werden konnten, wie dies in
Anspruch 1 geschehen sei. Diese Sichtweise wilirde auch
von der Entscheidung des friitheren Beschwerdeverfahrens

T 2119/13 (Punkt 1.2) bestatigt.

Nach Ansicht der Kammer zeigen die Abbildungen Fig. 2
und Fig. 3 die zwei Falle, die bei der Durchfiihrung
eines Verfahrens auftreten kdénnen, namlich einmal ohne
Handover-Unterstiitzung in Fig. 2 und einmal mit
Handover-Unterstiitzung in Fig. 3. Die Beschreibung
selbst ordnet beide Figuren einem einzigen Verfahren zu
(vgl. Seite 9, Zeile 34 bis Seite 10, Zeile 2;

Unterstreichung durch die Kammer) :

"Bei dem Verfahren nach den Figuren 2 und 3 wird
somit beim Handover unterschieden, ob das Netzwerk
in der Lage ist, den Handover durch eine
unmittelbare Kommunikation zwischen den beteiligten

Stationen des Festnetzes zu unterstitzen."

Auch wird der Ablauf gemaB Fig. 3 im Vergleich zu
demjenigen in Fig. 2 beschrieben (vgl. Seite 8,

Zeilen 21 bis 26):

"In der Figur 3 wird nun ein Handover einer MS wvon
einer BS 1 zu einer BS 2 in der gleichen Art und
Weise dargestellt wie zur Figur 2. Der Beginn des
Handovers erfolgt gleich wie bereits zu Figur 2
beschrieben, d.h. der Funktionsblock 200 entspricht
dem Block 100, die Nachricht 201 der Nachricht 101
und der Block 202 entspricht dem Block 102 der
Figur 2."
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Die beiden Abbildungen samt zugehoriger Beschreibung
richten sich somit auf ein einziges Ausfihrungs-
beispiel. Mithin handelt es sich bei den in Fig. 2 und
3 der Anmeldung dargestellten Verfahren um ein und
dasselbe Verfahren, bei dem lediglich zwischen zwei
alternativen Fallen zur Bereitstellung der
entsprechenden Verbindungsdaten unterschieden wird,
namlich entweder die Bereitstellung durch die alte
Basisstation oder durch die Mobilstation selbst - je
nachdem ob der Datenaustausch zwischen den
Basisstationen durch das entsprechende Netzwerk

unterstitzt wird oder nicht.

Punkt 1.2 der Entscheidung in T 2119/13 (von dieser
Kammer in anderer Besetzung) bezeichnet die Ablaufe
gemal Fig. 2 bzw. Fig. 3 als zwei alternative
Moglichkeiten eines Handovers eines Verfahrens. Nur in
Verbindung mit den Abbildungen Fig. 4 bis Fig. 6 wird
dort von einem zweiten Verfahren gesprochen. Die
Sichtweise der Kammer in diesem Verfahren steht daher
auch in keinem Widerspruch zu dieser friheren

Entscheidung.

Ferner wlirde eine unzulassige Zwischenverallgemeinerung
dadurch entstehen, dass von den vier gemeinsamen
Schritten beider Alternativen (d.h. Schritte 100 bis
103, 200 bis 203) nur einer (d.h. die Handover-Anfrage

103, 203) in Anspruch 1 aufgenommen sei.

Die Kammer teilt diese Ansicht nicht. Die drei der
Handover-Anfrage vorangehenden Schritte haben keinen
Einfluss auf die Details des Handover-Vorgangs gemal

Anspruch 1 und sind damit nicht untrennbar verbunden.

Ebenso wiirde in Anspruch 1 das Merkmal fehlen, dass mit

der Handover-Anfrage an die zweite Basisstation die
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Adresse der ersten Basisstation mitgeteilt wird.

Die Kammer befindet jedoch, dass dieses Merkmal fir das
Verfahren von Anspruch 1 nicht erheblich ist, da der
Anspruch nur Verfahrensschritte aus der Sicht der
Mobilstation enthalt und nicht zum Gegenstand hat, wie
die an die Mobilstation gesendete Nachricht erzeugt

wird.

Einwande aus der angegriffenen Entscheidung

Das Verfahren von Anspruch 1 enthalt die beiden

Verfahrensschritte, dass

a) die Mobilstation beim Handover eine Anfrage an die
zwelte Basisstation schickt, ob das Netzwerk den
Handover dadurch unterstiitzt, dass es die fiur die
Verbindung erforderlichen Informationen von der
ersten Basisstation zur zweiten Basisstation

ubertragt, und

b) dass die Mobilstation die fir die Verbindung
erforderlichen Informationen selbst zur Verfigung
stellt, wenn sie durch eine von der zweiten
Basisstation empfangene Nachricht feststellt, dass

das Netzwerk den Handover nicht unterstitzt.

Die angefochtene Entscheidung kommt in Bezug auf diese
Kombination von Schritten im Zusammenhang mit dem der
Entscheidung zugrunde liegenden Hilfsantrag 1 zum
Schluss, dass in den Ansprichen kein kausaler
Zusammenhang zwischen der Anfrage der Mobilstation und
dem Empfang der Nachricht von der Basisstation herrsche
(Punkt 33). Dagegen wirde die Beschreibung offenbaren,
dass ein kausaler Zusammenhang zwingend notwendig sei

(ibid.) . Die Einspruchsabteilung verweist dazu in
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Punkt 33 ihrer Entscheidungsgriinde auf den folgenden
Abschnitt aus der Beschreibung der Stammanmeldung auf
Seite 6, Zeile 35 bis Seite 7, Zeile 11, der
klarstellen wiirde, dass ein kausaler Zusammenhang
zwingend sei (Unterstreichung durch die

Einspruchsabteilung) :

"Die MS sendet dann mit der Nachricht 103 eine
Handover-Anfrage (Handover Request) an die BS 2, in
der es sie auffordert nun mit der MS in Verbindung
zu treten. Die Aufforderung 103 enthdlt weiterhin
die Adresse der BS 1 und konnte so die BS 2 in die
Lage versetzen, direkt mit der BS 1 Daten beziiglich
der Verbindung mit der MS auszutauschen. Da die

BS 2 in dem Beispiel nach der Figur 2 jedoch dazu
nicht in der Lage ist, sendet sie eine

Nachricht 104 an die MS (No Netsupport) mit der
angezeigt wird, dass das Netzwerk nicht in der Lage
ist, die fir die Verbindung notwendigen

Informationen von der BS 1 zur BS 2 zu iubertragen."

Die Kammer ist dagegen der Ansicht, dass eine
Formulierung wie in Anspruch 1 des Hauptantrags einen
Zusammenhang zwischen der Anfrage der Mobilstation und
der Antwort der Basisstation hinreichend herstellt.
Denn die durch die Antwort der Basisstation mitgeteilte
Information, dass das Netzwerk den Handover nicht
unterstitzt, richtet sich klar auf den Inhalt der
Anfrage der Mobilstation, nadmlich, ob das Netzwerk den
Handover auf bestimmte Weise unterstitzt. Der oben
zitierte Abschnitt beschreibt somit in zwei getrennten
Satzen, dass die Mobilstation eine Handover-Anfrage
beziiglich einer Netzwerkunterstiitzung sendet und dass
die zweite Basisstation bei mangelnder Netzwerkunter-
stiitzung eine entsprechende Nachricht sendet. Die von

der Einspruchsabteilung hervorgehobene Konjunktion "Da"
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bezieht sich auf die Bedingung mangelnder
Netzwerkunterstiitzung, die durch das Senden der
Nachricht 104 von der zweiten Basisstation an die
Mobilstation angezeigt wird. Ein Zusammenhang zwischen
den beiden Schritten besteht nur dadurch, dass beide
einen Informationsaustausch fiir einen Handover
betreffen, so wie es in Anspruch 1 der Fall ist. Ein
dariiber hinaus gehender Zusammenhang zwischen der
Handover-Anfrage der Mobilstation und der Mitteilung
der zweiten Basisstation, der nicht in Anspruch 1
wiedergegeben ist, ist dem oben zitierten Abschnitt

indes nicht zu entnehmen.

Die oben angestellten Uberlegungen gelten mutatis
mutandis auch fir den unabhédngigen Anspruch 3. Die
Zeichnungen und die Beschreibung der dem Streitpatent
zugrunde liegenden Anmeldung sind identisch zu denen
aller vorangegangenen Teilanmeldungen und der
Stammanmeldung, wobei nur auf den Seiten 4 und 10 der
Beschreibung ein Hinweis auf den Ausschluss eines
anderen Ausfiihrungsbeispiels von den Anspriichen
entfernt wurde. Die Anspriiche des Hauptantrags erfiillen
somit das Erfordernis der Artikel 76 (1) und 123 (2)
EPU.

Hauptantrag - Ausfiihrbarkeit und Klarheit
(Artikel 83 und 84 EPU)

Die Beschwerdegegnerinnen argumentierten in Bezug auf
Ausfihrbarkeit und Klarheit, dass im Verfahren von
Anspruch 1 die zweite Basisstation keine Verbindung zur
ersten Basisstation besitze und somit nicht wissen

konne, ob das Netzwerk den Handover unterstitzt.

Weiter habe die Mobilstation keine Kenntnis davon,

welches "die fir die Verbindung erforderlichen
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Informationen”" sind, die sie gegebenenfalls zur

Verfigung zu stellen hat.

Die Beschwerdefilhrerin erwiderte, dass die Anderungen
gegenliber dem erteilten Anspruch 1 minimal seien und
der Einwand mangelnder Klarheit aus diesem Grund nicht
zuldssig erhoben werden konne. Auch gebe es fiir die
neue Basisstation viele Wege, die fehlende

Netzwerkunterstiutzung fur den Handover festzustellen.

Das Verfahren von Anspruch 1 unterscheidet sich von dem
von Anspruch 1 in der erteilten Fassung nur dadurch,
dass die Mobilstation die fehlende
Netzwerkunterstiitzung "durch eine von der zweiten
Basisstation (2) empfangene Nachricht" feststellt. Die
Fragen, woher die Mobilstation weiB, welche
Informationen erforderlich sind, und wie die zweite
Basisstation weill, dass das Netz den Handover nicht
unterstiitzt, werden durch die Anderung indes nicht
berithrt, so dass der Einwand der mangelnden Klarheit

diesbeziiglich nicht erhoben werden kann.

Dariber hinaus ist die Kammer der Ansicht, dass es
allgemeines Fachwissen auf dem Gebiet der
Mobilkommunikation ist, wie in einem System von
miteinander lber ein Netzwerk verbundener
Basisstationen eine einzelne Basisstation Kenntnis
dariber erlangen kann, ob das Netzwerk den Handover
unterstiitzt oder nicht. Ebenso gehdrt es zum
grundlegenden Wissen einer Fachperson auf dem Gebiet
der Mobilkommunikation, welche Informationen fir eine
Verbindung zwischen einer Mobil- und Basisstation in
einem mobilen Netzwerk erforderlich sind und wie sie in

der Mobilstation verfiigbar gemacht werden kdnnen.



- 12 - T 2285/15

Die oben angestellten Uberlegungen gelten mutatis
mutandis auch fur den unabhédngigen Anspruch 3. Die
Anspriche des Hauptantrags erfiillen somit auch die
Erfordernisse der Artikel 83 und 84 EPU.

Zuriickverweisung (Artikel 111 (1) EPU)

Da die Kammer zum Schluss kommt, dass die Erfordernisse
der Artikel 76 (1), 83, 84 und 123(2) EPU der
Aufrechterhaltung des Patents in geadnderter Fassung auf
der Grundlage der Anspriche des Hauptantrags nicht
entgegenstehen, wird die Angelegenheit zur weiteren
Entscheidung, insbesondere zur Prifung der
Erfordernisse gem&R Artikel 54 und 56 EPU, auf der
Grundlage dieses Hauptantrags an die
Einspruchsabteilung zurickverwiesen (Artikel 11 VOBK
2020) .
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren

Entscheidung zurickverwiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



