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Sachverhalt und Antréage
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Die Annelderin hat am 29. Marz 2001 die International e
Anrel dung PCT/ DE 01/ 01195 ei ngerei cht.

Am 28. August 2001 erliel3 die Zweigstelle des

Eur opédi schen Patentants in Den Haag al s zustandi ge

| nt ernati onal e Recherchenbehtérde (1 RB) ei ne Aufforderung
zur Zahlung von zwei zuséatzliche Recherchengebihren
gemalR Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT. In einer

Anl age zu di eser Aufforderung wurde der Annel derin
mtgeteilt, die I RB sei der Auffassung, die Annel dung
sei nicht einheitlich imSinne von Regel 13.2 PCT und
unf asse drei verschi edene Erfindungen, die durch

f ol gende Anspruchsgruppen bestimt seien:

1) Anspruche 1 bis 7

Ver fahren zur punktuel l en Steuerung der Netzauswahl
in einemvon m ndestens zwei Mobi | kommuni kat i ons-
net zen versorgten Gebiet, wobei das Cebiet in Zonen
eingeteilt und den einzel nen Zonen ein spezifischer
Code zugeordnet wird, wobei diese Codes in El enenten
ei nes Spei chersystens gespei chert werden und anhand
di eser Codes di e Netzauswahl durchgefidhrt wrd.

2) Anspriche 8 bis 14

Verfahren zur punktuel |l en Steuerung der Netzauswahl
in einemvon m ndestens zwei Mobi | kommuni kat i ons-

net zen versorgten Cebiet, wobei ein Wrkzusanmrenhang
zwi schen | nformati onen auf einem SIMund Signal en

ei nes Cell broadcast Kanals hergestellt wird, der zur
Net zauswahl verwendet w rd.
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3) Anspriche 15 bis 19

System zur punktuellen Steuerung der Netzauswahl in
ei nem von m ndestens zwei Mobi | kommuni kat i onsnet zen
versorgten Gebiet, wobei Einrichtungen der m ndestens
zwei Mobi | kommuni kati onsnetze mt einer Einrichtung
zur Spei cherung von teil nehnerspezifischen Daten

zum ndest zeitweise verbunden sind, und Mttel zum
gezielten Ansteuern von zum ndest Teil en m ndestens
ei nes der Mbbi |l komuni kati onsnetze vor handen si nd.

Di e Annel derin hat am 24. Septenber 2001 die
angeforderte zusatzliche Gebihr in Hohe von EUR 1. 890, 00
unter Wderspruch gemal3 Regel 40.2 c) PCT entrichtet.

I n der Begrindung fuhrte der Vertreter aus, dald die
Cegenst ande der drei Anspruchsgruppen ei ne genei nsane
Auf gabe | 6sten, namich ein Verfahren und ein System zur
punkt uel | en Steuerung der Netzauswahl in einemvon

m ndest ens zwei Mbi | kommuni kati onsnet zen versorgten
Gebi et anzugeben, das ausschliel3lich auf Konponenten
eines Virtuellen Netzwerk Operators sow e auf offenen
Schnittstell en zu den Mbil funknetzen basiere. Zur
Losung der Aufgabe seien zwei nobgliche Varianten der
Erfi ndung beschrieben, die auf einem G undgedanken
beruhten, namich Einteilung des zu versorgenden Cebiets
in Zonen und Zuordnen eines Codes zu den Zonen, wobei
di e Net zauswahl durch den aktuellen Code bestimt werde.
Gemall ei ner ersten Variante, siehe die Anspriche 1

bis 7, wirden die Codes in Elenenten eines (zentralen)
Spei chersystens gespei chert, wobei diese vom

Mobi | f unkendger at abgefragt wirden; dengegentber wirden
in der zweiten Variante, siehe Anspriche 8 bis 14, die
Codes uber einen Cell Broadcast Kanal vom

Mobi | f unkendger at enpfangen und von di esem bzw. von der
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SI'M zur Netzauswahl verwendet. Die dritte G uppe von
Ansprichen, 15 bis 19, beschrei be Vorrichtungsnerknal e
zur Durchf ohrung der beiden Verfahrensvari anten.

Am 11. Dezenber 2001 teilte die |IRB der Annel derin das
Er gebni s ei ner Uberpriufung gemaR Regel 40.2 e) PCT mit,
wonach di e vorangegangene Aufforderung berechti gt
gewesen sei. Nach Meinung des Uber priif ungsausschusses
hi ngen di e drei Gegenstéande nicht derart zusammen, dal3
sie eine einzige allgeneine erfinderische |dee

verwi rklichten. Die Argunentation des Annel ders wurde
al s nicht Uberzeugend beurteilt. Es wirden techni sche
Merkmal e in die Anspriche 8 und 15 hineininterpretiert,
di e nicht aus dem Wortl aut der Anspriche abl eitbar

sei en.

Anspruch 1 lautet we folgt:

"Verfahren zur punktuellen Steuerung der Netzauswahl
in einemvon m ndestens zwei

Mobi | komruni kati onsnet zen versorgten Gebiet, dadurch
gekennzei chnet dall das zu versorgende Gebiet (3) der
Mobi | komruni kati onsnetze (1,2) in Zonen (10-23)
eingeteilt und den einzel nen Zonen ein spezifischer
Code zugeordnet wi rd, wobei diese Codes in El enenten
ei nes Spei chersystens gespei chert werden und anhand
di eser Codes di e Netzauswahl durchgefidhrt wrd."

Anspruch 8 lautet we folgt:

"Verfahren zur punktuellen Steuerung der Netzauswahl
in einemvon m ndestens zwei

Mobi | komruni kati onsnet zen versorgten Gebiet, dadurch
gekennzei chnet, dall ein Wrkzusanmenhang zw schen

| nf or mati onen auf ei nem
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Tei | nehneri dentifi kationsnodul SIM (28) und Signal en
eines Cell Broadcast Kanals hergestellt wird, der zur
Net zauswahl verwendet wird."

Anspruch 15 |autet wie folgt:

"System zur punktuell en Steuerung der Netzauswahl in
ei nem von m ndestens zwei Mobi | kommuni kati onsnet zen
versorgten Gebi et, dadurch gekennzei chnet, dal

Ei nrichtungen der m ndestens zwei

Mobi | komruni kati onsnetze (1,2) mt m ndestens einer
Spei chereinrichtung (7) zur Speicherung von

tei | nehmer spezi fi schen Daten zum ndest zeitweise

ver bunden sind, wobei Mttel zum gezielten Ansteuern
von zum ndest Teilen m ndestens eines der

Mobi | kommuni kati onsnetze (1 bzw. 2) vorhanden sind."

Ent schei dungsgr inde
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Der Wderspruch entspricht Regel 40.2 c) PCT und i st
daher zul assi g.

Nach st andi ger Recht sprechung der Beschwer dekanmern nuf}
ei ne Aufforderung nach Artikel 17 (3) a) PCT neben der
Angabe des zu zahl enden Betrages ei ne ausrei chende

Begr indung fur di e behauptete Unei nheitlichkeit

ent hal ten, umrechtsw rksam zu sein; eine Aufzahlung der
i n der Annel dung ent hal tenen Erfindungen genigt nicht,
wenn der Annel der di eser Aufzeichnung allein nicht

ent nehnmen kann, dafl in seiner Annel dung nicht eine

ei nzige allgeneine erfinderische Idee imSinne der

Regel 13.1 PCT verwi rklicht ist. GemalR der Entschei dung
W4/85 (Abl. EPA 1987, 63) gilt fol gende

M ndest anf orderung (si ehe Punkt 3, 2. Absatz der



0793.D

- 5 - W 0007/ 02

Ent schei dungsgr Ginde) :

"Di e Grinde missen fur den Annel der zum ndest
erkennen | assen, wel che Uberl egungen fir die

Ent schei dung nmal3gebend waren. In einfachen Fallen nmag
es durchaus ausreichend sein, dalR zur Begrindung der
Ni chtei nheitlichkeit die CGegenstande der Annel dung

| edi glich aufgezahlt werden, namich wenn bereits aus
der Aufzé&hlung ohne weiteres ersichtlich ist, dal in
der Annel dung nicht eine einzige allgeneine
erfinderische Idee im Sinne der Regel 13.1 PCT

verw rklicht ist.”

D e Aufforderung der IRB vom 28. August 2001 zur Zahl ung
von zwei zusatzliche Recherchengebihren genafld

Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT weist, auller einer
Aufteilung in drei Guppen und einer (geringfigig

nodi fi zi erten) W edergabe des Wortl auts der unabhangi gen
Anspriche, keine Argunentation auf.

Der vorliegende Fall kann nicht als einfacher Fal

ei ngestuft werden. Es ist z. B. nicht klar, we
Anspruch 1 auszul egen ist. Gemal3 Anspruch 1 wird das zu
ver sorgende Cebiet in Zonen eingeteilt, wobei der Code,
der einer spezifischen Zone entspricht, "in El enmenten
ei nes Spei chersystens” gespeichert wird. Es stellt sich
di e Frage, ob das erwahnte " Speichersystem nur einen
zentral en Speicher unfalst oder, wie in der zweiten
Anspruchsgruppe, auch einen dezentral en Speicher (die
bekannt e handyi nterne SIM Karte) unfassen konnte.

Ebenso i st unklar, ob die "Mttel zum gezielten

Anst euern” des Anspruchs 15, den "Code" genal3 Anspruch 1
oder die "Signale eines Cell Broadcast Kanal s" genmal
Anspruch 8 unfassen koénnen, d. h., ob diese technische
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Mer kmal e dazu fdhren, dald es einen technischen
Zusanmenhang zw schen di esen Ansprichen und somt
zwi schen den Anspruchsgruppen 1 und 3 bzw. 2 und 3 gibt.

Aus di esen - unbeantworteten - Fragen schliel3t die
Kamer, dal} ei ne konment arl ose Aufz&hl ung der
Anspruchsgruppen nicht als Begriundung ausrei chen kann.

Die IRB hat in ihrer Aufforderung keine H nweis auf den
Stand der Techni k gemacht und somt offenbar einen

Ei nwand wegen mangel nder Einheitlichkeit a prior

er hoben; di e Kamer sieht keine Veranl assung, von sich
aus zu prifen, ob evtl. imH nblick auf das Ergebnis der
i nternational en Teilrecherche eine Uneinheitlichkeit a

posteriori vorliegen konnte.

D e Kammer macht ferner darauf aufnmerksam dall es der

| RB obliegt, glaubwirdig und sachlich begrindet
nachzuwei sen, dalR mangel nde Ei nheitlichkeit besteht. D e
Mtteilung der Uberprifung gemaB Regel 40.2 e) PCT
schei nt jedoch davon auszugehen, dal3 die Annel derin
verpflichtet ist, das Gegenteil zu beweisen. D ese
Behaupt ung kehrt jedoch die Beweispflicht um die bei

der IRB liegt.

Da ein wesentliches Erfordernis fur die
Recht swi rksankeit der Aufforderung zur Zahl ung
zusat zl i cher CGebihren fehlt, ist dem Antrag der
Annel derin auf Rickzahl ung der zuséatzlich gezahlten
Recher chengebihren in vol |l em Unfang stattzugeben.

Ent schei dungsf or nel
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Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Riuckzahl ung der zusétzlich entrichteten Recherchengebihren
und der Wderspruchsgebiuhr wi rd angeordnet.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

M Ki ehl S. V. Steinbrener
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