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Sachverhalt und Antréage

2408.D

Di e Beschwerde betrifft das auf der G undl age der

eur opédi schen Pat entannel dung Nr. 88 110 582.9 mt
Prioritat 2. Juli 1987 erteilte europai sche Patent

Nr. O 297 616. Der Tag der Bekannt machung des Hi nwei ses
auf die Erteilung des Patents ist der

22. Septenber 1993.

CGegen das Patent hat di e Beschwerdefidhrerin am

20. Mai 1994 in vollem Unfang Ei nspruch eingel egt, und
zwar mt der Begrundung, die Druckschrift WO A-8201268
(Dokunent D3, veroffentlicht am15. April 1982) nehne
di e beanspruchte Erfindung so weit vorweg, dal das
Patent nicht aufrechterhalten werden kdnne. In einer
beschwer def &hi gen, am 24. Marz 1997 zur Post gegebenen
Zw schenent schei dung hat di e Ei nspruchsabteil ung
festgestellt, dalR das Patent auf der G undl age ei nes
gednderten Patentanspruchs 1 das Erfordernis der
erfinderischen Tatigkeit erfille. D eser Anspruch hat
f ol genden Wort !l aut:

"Rechner gest euertes Funkteil nehnmergerat, das ei nen
Sender (5) und ei nen Enpfanger (3) hat und dessen
Software i n Speicherbaustei nen abgespei chert ist, be
dem zum Betri eb des Funkteil nehnmergerates in Mbil -
funknetzen mt unterschiedlichen Funkschnittstellen

zwi schen dem Funkt ei | nehmer ger &t und dem Mbbi | funknet z
nmehrere Speicherbereiche (10) mt der demjeweiligen
Mobi | funknet z ent sprechenden Software (A, B, C, D)

vor gesehen und wahl wei se akti vi erbar ausgefdhrt sind und
bei dem ei ne vom Enpf dnger (3) des Funktei |l nehner ger at es
gesteuerte Auswerteeinrichtung (7) vorgesehen ist, durch
die vor dem Auf bau ei ner den Qualitatsanforderungen
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ent sprechenden Ver bi ndung das Auswahl kriteriumfiar die
Spei cher berei che (10) aus der Qualitat des Kontaktes zum
Mobi | funknetz abgeleitet wrd."

Di e Ei nspruchsabteil ung hat einen wesentlichen Beitrag
zur erfinderischen Tatigkeit darin gesehen, dal3 durch
di e Auswerteeinrichtung das Auswahl kriteriumfir die
Spei cher berei che vor dem Auf bau ei ner den Qualitats-

anf or derungen ent sprechenden Ver bi ndung aus der Qual it at
des Kont aktes zum Mobi | funknetz abgeleitet wrd.

Di e Beschwerdef Ghrerin hat gegen di ese Entschei dung am
21. Mai 1997 Beschwerde ei ngel egt. D e Beschwer degebihr
wur de am gl ei chen Tag entrichtet. Sie hat dann am

11. Juni 1997 di e Beschwerdebegrindung zusammen nmit der
Druckschrift DE-A-3 444 989 (Dokunent D8, veroffentlicht
am 12. Juni 1986) eingereicht. Am 21. Septenber 1999
wurde di e Sache vor der Kanmer mindlich verhandelt und
di e Entschei dung Uber die Beschwerde verkindet. Di eser
Ent schei dung |iegen di e fol genden Partei antrage

zugr unde:

Di e Beschwerdefdhrerin hat die Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des
eur opdi schen Patents Nr. 0 297 616 beantragt.

Di e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat beantragt,
di e Beschwerde zurickzuwei sen; hilfsweise, das Patent
mt demin der mindlichen Verhandl ung Uberreichten

Pat ent anspruch 1 (Hilfsantrag) und mt den aufrecht-

er hal t enen Unteransprichen 2 bis 4 und Unterl agen
aufrecht zuerhal ten. Der Anspruch 1 genmal3 Hi | fsantrag
lautet wie folgt:
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"Rechner gest euertes Funkteil nehnmergerat, das ei nen
Sender (5) und ei nen Enpfanger (3) hat und dessen
Software i n Spei cherbaustei nen abgespei chert ist, be
dem zum Betri eb des Funkteil nehnergerates in Mbil -
funknetzen mt unterschiedlichen Funkschnittstellen

zwi schen dem Funkt ei | nehnmer gerat und dem Mobi | f unknet z
mehrere Spei cherbereiche (10) mt der demjeweiligen
Mobi | funknet z ent sprechenden Software A, B, C, D)

vor gesehen und wahl wei se aktivi erbar ausgefihrt sind,

bei dem ei ne vom Enpfanger (3) des Funkteil nehnergerates
gesteuerte Auswerteeinrichtung (7) vorgesehen ist, durch
di e vor dem Auf bau ei ner den Qualit&atsanforderungen

ent sprechenden Ver bi ndung das Auswahl kriteriumfiar die
Spei cher berei che (10) aus der Qualitat des Kontaktes zum
Mobi | funknetz abgeleitet wrd und bei dem die Auswerte-
ei nrichtung (7) einen Systensuchlauf zum Fi nden des den
Qual i t &t sanf or derungen ent sprechenden Mbi | f unknet zes
veranl alt, falls die Feldstéarke i mEnpféanger (3) zu
gering ist."

Di e Beschwerdefihrerin hat beantragt, den Hilfsantrag
al s verspatet, hilfsweise wegen mangel nder O f enbarung
zur uckzuwei sen; weiter hat sie hilfsweise beantragt, den
Hi | fsantrag an di e Ei nspruchsabteil ung zurickzu-
ver wei sen.

Di e Beschwerdefihrerin hat ihren Antrag auf Wderruf des
Patents i mwesentlichen damt begrindet, dalR ein
Fachmann ausgehend von dem aus Dokunent D8 bekannten
Funkt ei | nehmer gerat und bei Bertcksichtigung der in
Dokunent D3 beschri ebenen spei cherprogranmm erten

Schal tung i n nahel i egender Wi se zu dem Gegenstand des
Anspruchs 1 gel angen wir de.



2408.D

- 4 - T 0550/ 97

I m Hi nblick auf den Anspruch 1 genmal3 Hilfsantrag hat die
Beschwer def ihrerin vorgetragen, dalR die dem Anspruch
zugr undel i egenden Anderungen den beanspruchten
Cegenstand in einer Wei se einschrankten, die eine
praktisch vollig neue Prifung auf Vorliegen einer
erfinderischen Tatigkeit erforderlich machen wirde. Da
di ese Anderungen fir di e Beschwerdefihrerin nicht

vor her sehbar gewesen seien, misse i hr fur diese Priufung
ausrei chend Zeit und Cel egenheit gegeben werden. Diese
Unst &nde rechtfertigten auch ei ne Zurtckverwei sung der
Sache an die erste Instanz.

Di e Anderungen wiirden ferner gegen die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU verstoRen, da sie zwar eine gew sse
Stiatze in dem beschri ebenen Ausfuhrungsbei spiel hatten,
aber durch das Wegl assen wesentlicher Merkmal e tGber den
I nhalt der urspringlichen Annel dung hi nausgi ngen.

Di e Beschwerdegegnerin hat erklart, dall das Dokunment D8
zwar als nachstliegender Stand der Techni k angesehen
wer den konne, aber im Unterschied zur Erfindung das Zie
habe, ein einheitliches Mbilfunknetz zu schaffen, also
ei n Mobil funknetz, dessen Basisstationen einer

genei nsanen Zentral e zugeordnet seien. Daher sei die im
Dokunment D8 beschri ebene Unschal tung zw schen den VHF-
und UHF- Berei chen techni sch nicht mt der beanspruchten
Urschal tung zur Aktivierung unterschiedlicher

Spei cher berei che vergl ei chbar. Bei der Erfindung kénnten
di e Funkteil nehnmergeréate nicht nur in unterschiedlichen
Frequenzberei chen, sondern auch in Mbilfunknetzen mt
unt er schi edl i cher Systentechni k betri eben werden. Daher
sei es fraglich, ob der Fachmann das Dokunent D8

uber haupt als Stand der Techni k fir solche nmultisystem
f dhi gen Funktei |l nehner ger at e heranzi ehen wir de.
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Di e Beschwerdegegnerin hat ferner geltend gemacht, dald
bei der aus dem Dokunent D8 bekannten Steuerung der UHF-
Berei ch voreingestellt sei und nur verlassen werde, wenn
ei ne Ver bi ndung i m UHF- Berei ch nicht aufgebaut oder

auf recht erhal ten werden konne. Ei ne sol che Vorein-
stellung sei nicht zu vergleichen mt dem beanspruchten
Auswahl kriteriumund fuhre nicht zu einer den

Qual i t at sanf or derungen ent sprechenden Ver bi ndung, w e
das bei der Erfindung der Fall sei.

Der aus dem Dokunment D3 bekannte Stand der Techni k wirde
vom Fachmann ni cht ber tcksichtigt werden, da es sich um
ei n ver bi ndungsl oses Pagi ng- Syst em handl e und daher
wesentlich anders arbeite als das verbi ndungsorientierte
Funksystem der Erfi ndung.

Di e Beschwerdegegnerin hat ferner nachveroffentlichte
Druckschriften vorgel egt, um nachzuwei sen, dafld noch
Jahre nach der Erfindung ein namhafter Hersteller zur

I ntegration von Mbil funknetzen ei ne technisch
rickschrittliche Lésung zum Patent angenel det und auf
den Mar kt gebracht habe. D ese Entw cklung bewei st nach
Mei nung der Beschwer degegnerin die technische Leistung,
di e durch die Erfindung erbracht worden sei.

Ent schei dungsgr Giinde

2408.D

Die Beschwerde erfiullt die Erforderni sse der Arti kel 106
bis 108 EPU und der Regeln 1 (1) und 64 EPU und i st

daher zul assi g.

Haupt antr ag
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2.1 In der Sache ist imwesentlichen zu prifen, ob der
Gegenstand des Anspruchs 1 das Patentf ahi gkeits-
erfordernis der erfinderischen Tatigkeit (Artikel 52 (1)
und 56 EPU) erfullt. Die erfinderische Tatigkeit wird
ent sprechend der Praxis der Beschwerdekanmern an dem
Bei trag genessen, den di e beanspruchte Erfindung zum
nachst kormenden Stand der Techni k |eistet.

2.2 Di e Beschwerdef ihrerin hat als Stand der Technik die

Dokunmente D3 und D8 angezogen.

Das Dokunment D8 beschrei bt ein Funkteil nehnergerat, das
zum Betrieb in Autotel efonsystenen geei gnet sein soll
und betrifft daher, ahnlich w e die beanspruchte

Erfi ndung, ein verbindungsorientiertes Funksystem be
dem vor der Nutzsignal Ubertragung ei ne Verbi ndung

zwi schen Funktei | nehnergerat und Netz auf gebaut werden
mul3. Dengegeniber betrifft das Dokunent D3 nur ein
Funkrufsystem also ein System bei demdie Signale
einseitig an das Funkteil nehnmergeréat uUbermttelt werden,
so dald i mUnterschied zu ei nem verbi ndungsorientierten
Funksyst em das Funkt ei | nehnergerat nur ei nen Enpfanger
auf wei st und besti mte Ubertragungsphasen wi e

Ver bi ndungsauf bau und -abbau fehl en.

Das i n Dokunent D8 beschri ebene Funkteil nehnmergerat i st
daher im Vergleich zu Dokunent D3 der ndher kommende
Stand der Techni k und damt ein geeigneter Ausgangspunkt
far die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit.

2.3 ZW schen den Parteien ist unstrittig, dal aus Dokunent

D8 ei n Funkteil nehnergerat mt ei nem Sender und ei nem
Enpf &nger bekannt ist, das zum Betrieb in ei nem Funknetz

2408.D Y A
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mt unterschiedlichen Funkschnittstell en zw schen dem
Funkt ei | nehnmer gerat und dem Funknetz geei gnet ist und
hi erfir mehrere wahl wei se akti vi erbare Funkti ons-

ei nhei ten unf aldt.

Di e Beschwerdekamrer ist der Ansicht, dalR neben di esen
Mer kmal en das Dokunent D8 noch weitere Merknmal e des
Cegenst andes des Anspruchs 1 offenbart.

Das Dokunent D8 beschreibt in seiner Einleitung zwei

unt er schi edl i che Funksystene fir Autotel efone, namich
ein alteres imVHF-Bereich und ein neueres i m UHF-
Berei ch arbeitendes System wobei ersteres fiur den
Betrieb in I andlichen Gebieten mt niedriger

Tei |l nehnmerdi chte und letzteres fir den Betrieb in
stadti schen CGebieten mt hoher Teil nehnerdi chte geei gnet
si nd. Ausgehend von di esen unterschiedlichen Systenen
wird in Dokunent D8 vorgeschl agen, ein "einheitliches
Funksystem' zur Abdeckung ei nes verschi eden stark

bevdl kerten Gebi etes durch ei ne besondere Ausgestaltung
des Funktei |l nehnmer gerates zu schaffen. Anderungen, die
das Funknetz sel bst betreffen, werden aber nicht

beschri eben. |nsbesondere kann die Kamrer in der
Druckschrift keinen H nweis finden, dalR die

ver schi edenen Funkberei che und Funkkonzentratoren
techni sch oder organi satorisch ei ner genei nsanen
Zentral e zugeordnet sein sollen, w e das von der
Beschwer degegneri n behauptet worden ist.

Daher nuf3 der Ausdruck "einheitliches Funksystenm nach
Ansi cht der Kammer dahi ngehend verstanden werden, dal
sich die imVHF- und UHF-Berei ch arbeitenden Funksystene
nur aus der Sicht des Teilnehnmers als ein einheitliches
Funknet z darstellen, nicht aber tatséachlich ein
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ei nheitliches Systemim Sinne von Standard und
Technol ogi e bilden. Das in dieser Druckschrift

beschri ebene Funkteil nehnmergerat soll also viel nehr zum
Betrieb mt dem &lteren und dem neueren System und
damt fdr den Betrieb in Mbilfunknetzen mt

unt erschi edl i chen Funkschnittstell en, geeignet sein.

Di e besondere Ausgestaltung di eses bekannten Funkteil -
nehmer ger at es besteht darin, fur beide Frequenzbereiche
jeweils ein Funkteil vorzusehen, die von einer Steuerung
uberwacht werden und zw schen denen die Steuerung "im
Bedarfsfall" eine Urschal tung veranl alt. D e Funktion
"Uber wachung" kann in technisch sinnvoller Wise nur

dahi ngehend ver st anden werden, dal3 di e Steuerung

besti mte Signal e der Enpfanger in den bei den Funkteil en
auswertet und hieraus ein Kriteriumableitet fur die
Urschal tung von dem ei nen auf das andere Funkteil.

GenmalR der auf Seite 3, Zeilen 1 ff. beschriebenen

Ausf Uhrungsf orm veranl alt di e Steuerung die
Signalisierung ("Datensignalisierung”) zw schen
Funkkonzentrator und Mobilstation. Der Funkteil im
VHF- Ber ei ch soll in dunnbesi edelten Gebieten, der
Funkteil im UHF-Bereich in dichtbesiedelten Gebieten
aktiv sein. Der Funkteil im VHF-Bereich soll mt hoher
Sendel ei stung arbeiten, der Funkteil im UHF-Bereich mt
relativ kl einer Sendel ei stung. Da di ese Aktivierung der
Funkteile fiur die Ubertragung sowhl der

Si gnal i si erungsdaten als auch der Nutzdaten notwendig
und fur die verschi edenen Gebi ete unterschiedlich ist,
muld auch di e Steuerung ei ne entsprechende Entschei dung
treffen, und zwar rechtzeitig bevor die Verbi ndung

auf gebaut wird.
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Ei n techni sch sinnvol |l er Verbi ndungauf bau verl angt
ferner ein M ndestmaB an Ubertragungsqualitat auf dem
Ubert ragungskanal . Di eses M ndestmal an Ubertragungs-
qualitat nmul3 sel bstverstandlich vor dem Verbi ndungs-
auf bau festgestellt werden, wenn die Urschal tung "im
Bedarfsfall" erfolgen soll. Die Uberwachung der beiden
Funkteil e durch die Steuerung, die im Dokunment D8 auf
Seite 2, unten, im Zusamenhang mt di esem Bedarf sf al
beschrieben ist, kann daher vom fachkundi gen Leser nur
so verstanden werden, dalR die Steuerung aus der
festgestellten oder zu erwartenden Ubertragungsqual it at
ein Kriteriumfdr den Zeitpunkt der Unschal tung
ableitet.

Di e Druckschrift weist schliel3lich darauf hin, daR nach
Mogl i chkeit die niederfrequenten Kanal e nur dann bel egt
wer den sol I en, wenn kei ne hochfrequenten Kanél e bel egbar
sind. ImUHF-Bereich sei nadmich nur eine relativ

ni edri ge Sendel ei stung erforderlich und es stinden in

di esem Berei ch nehr Kanél e zur Verfigung. D e Hbhe der
erforderlichen Sendel ei stung und di e Verfugbarkeit von
Uber tragungskanal en sind aber gleichfalls Kriterien, die
die Qualitat einer Verbindung i m Mbilfunknetz

besti mren. Daher wird bei diesem Stand der Technik die
Auswahl des zu aktivierenden Funkteils durch die

Qual i t at sanf orderungen an di e Verbi ndung bestimt.

Der Cegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher
nach Auffassung der Kammer nur noch in fol genden

Mer kmal en von dem in Dokunment D8 offenbarten Stand der
Techni k:

- das Funkteil nehnmergeréat ist rechnergesteuert;
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- Software fiur das Funkteil nehmergeréat ist in
Spei cher baust ei nen abgespei chert;

- zum Betri eb des Funkteil nehnmergeréates in den
Mobi | f unknet zen sind nehrere Speicherbereiche mt der
dem jeweiligen Mbilfunknetz entsprechenden Software
vor gesehen;

- di e Spei cherberei che sind wahl wei se akti vi er bar
ausgefihrt, mt dem Auswahl kriterium das sich aus
der Qualitat des Kontaktes zum Mobil funknetz
ableitet.

We in der Patentschrift, Spalte 2, Zeilen 11 bis 27
ausgef ohrt ist, soll aufgrund dieser Merkmal e das
Funktei | nehmergerat in der Lage sein, in nehreren

Mobi | funknetzen mt unterschiedlicher Systentechnik
betri eben zu werden. Dieses Ergebnis wird aber schon mt
dem aus Dokunent D8 bekannten Funkteil nehner ger at
erzielt. Daher verbleibt fiur die beanspruchte Erfindung
al s Aufgabe nur, eine Alternative zu dem aus Dokunment D8
bekannt en Schal t ungskonzept aus Steuerung und zwei
getrennten Funkteilen zu finden. Ei ne sol che Aufgaben-
stellung | eistet keinen eigenstandi gen Beitrag zur
erfinderischen Tatigkeit.

Der Fachmann wi rd das Dokunent D3 bei der Suche nach

ei nem sol chen alternativen Schal tungskonzept berlck-
sichtigen, da auch dieses Dokunment die Multisystem

fahi gkeit zum Gegenstand hat. Hierbei ist es

uner heblich, dal3 es sich bei diesem Stand der Techni k um
ei n Funkruf system handelt, da dieser Unterschied nicht
grundsat zl i ch eine Ubertragung von Lésungen auf

ver bi ndungsorientierte Mbil funksystene ausschli eldt.
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I n Dokunent D3 wird ein rechnergesteuertes Funkteil -
nehmer ger & beschrieben, bei demmttels einer

spei cher progranm er baren Schal tung sukzessive die

ver schi edenen Frequenzberei che und Ubertragungs-

pr ot okol | e ausgewdhlt und di e entsprechenden Signale
enpf angen werden konnen (si ehe Dokunment D3, Figuren 5
und 17). Ein wesentliches Merknmal dieser Schaltung ist,
dal di e netzspezifischen Paraneter und Prozesse in
nmehreren, den einzel nen Mbil funknetzen zugeordneten
Spei cher berei chen ei nes Speichers als Firmware

abgespei chert sind (ROM 112). Di ese Spei cherbereiche
kénnen wahl wei se von der CPU 106 zur Decodi erung von
Funksi gnal en und Uberwachung der Verbi ndung aktiviert
werden. Ein Systensuchl auf w rd ausgel 6st, wenn der

Enpf ang auf grund fal scher Systenei nstell ungen oder eines
zu geringen Storabstandes auf dem Ubertragungskana
besti mt en Anforderungen nicht nehr genigt ("bit rate
error", siehe beispielsweise Figur 17A, Entschei dungs-
bl ock 662). Damt erweist sich der dem Patentanspruch 1
zugr undel i egende Unt erschi ed zum n&chst kormenden St and
der Technik als eine durch das Dokunent D3 nahegel egte
Al ternative zu dem aus Dokunment D8 bekannten Schal t ungs-
konzept fiar ein nultisystenfé&hi ges Funkteil nehnergerét.

Di e Beschwer degegnerin hat vorgetragen, dald zur

I ntegration von unterschiedlichen Mbilfunknetzen noch
Jahre nach der Erfindung technisch rickschrittliche
Losungen zum Pat ent angenel det und auf den Mar Kkt
gebracht worden seien. Sol che spéateren, nbglicherweise
in der Tat ruckschrittlichen Losungen kdénnen jedoch von
der Kammer nicht als ein Indiz fur erfinderische

Tati gkeit gewertet werden, da kein Gund vorliegt
anzunehnen, dalR di ese spateren Entw cklungen auf ein
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techni sches Vorurteil in der Fachwelt zurtckzuf Uhren
sind, das von der vorliegenden Erfindung hatte
Uber winden werden missen.

Di e Kanmer ist daher zu der Uberzeugung gel angt, daR der
CGegenst and des Anspruchs 1 gemdld Hauptantrag kei ne
erfinderische Tatigkeit im Sinne des Uberei nkomrens

auf wei st und dal3 fol glich das Patent auf der G undl age
di eses Anspruchs nicht aufrechterhal ten werden kann.

H | f santré&ge

Di e Beschwerdegegnerin hat mt ihremHilfsantrag den
Anspruchsgegenst and durch Aufnahne weiterer Merkmale
dahi ngehend ei ngeschr éankt, dall ein Systensuchl auf zum
Fi nden des Mbbil funknetzes veranlal3t wird, falls die
Fel dst arke i m Enpf d&nger zu gering ist. I mHi nblick auf
den Unstand, dall i m Beschwerdeverfahren dem Patent ein
neuer relevanter Stand der Techni k ent gegengehal ten
wurde, |aRt die Kamer den Hilfsantrag trotz des spéaten
Ver f ahrensst adi uns noch zu. Di e Beschwerdef dhrerin nmufdte
mt einemsol chen Antrag aber nicht rechnen, da weder
die erteilte noch die spateren Fassungen der

Pat ent anspr iche di ese Merkmal e zum Gegenst and hatten.

Der Beschwerdefuhrerin ist daher ihrem Antrag

ent sprechend ausrei chend Gel egenheit zu geben, den

Hi | f santrag der Beschwerdegegnerin zu priufen und dazu
Stel lung zu nehnmen. Di e Verhandl ung hi eridber vor der
Kammer wei ter zuf Uhren, wirde jedoch fur die Parteien zu
ei nem I nstanzverlust fuhren, so daR es die Kamer fur
erforderlich halt, demHi | fsantrag der Beschwerde-
fdhrerin auf Zurickverwei sung der Sache an die erste

I nstanz zur weiteren Priafung auf der G undl age des
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Hi | f santrags der Beschwerdegegnerin stattzugeben.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grunden wird entschi eden:

1. Di e angef ocht ene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Der Hauptantrag der Beschwerdegegnerin wrd
zur ickgew esen.

3. Die Sache wird an die 1. Instanz zurickverw esen mt der
Auf | age, das Verfahren auf der G undl age des
Hi | f santrags der Beschwerdegegnerin fortzusetzen.

Di e Geschaftsstel |l enbeantin: Der Vorsitzende:

M Ki ehl P. K J. van den Berg

2408.D



