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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 102 19 511

BPatG 154
08.05



hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 20. August 2007 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Phys. Dr. Bastian, den Richter Eberhard, den Richter

Dipl.-Phys. Dr. Hartung, sowie den Richter Dipl.-Ing. Hoppler

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

Grinde

Im Einspruch ist fehlende Patentfahigkeit geltend gemacht worden.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent beschrankt aufrechtzuerhalten mit den am
20. August 2007 Uberreichten Ansprichen 1 bis 10 (= Hauptan-
trag), hilfsweise unter Aufnahme der Merkmale des Patentan-
spruchs 7 des Hauptantrags in die Patentanspriiche 1 und 9 des
Hauptantrags (= Hilfsantrag 1), weiter hilfsweise gemaf Hilfsan-
trag 1, aber unter Streichung der auf das Computersystem ge-
richteten Patentanspriiche (Hilfsantrag 2).

Der Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag lautet (Gliederungszeichen a) bis f)

hinzugeflgt):



,1. @) Verfahren zur Benachrichtigung eines Empfangers (4)
Uber eine an diesen von einem Absender gesandte elekt-
ronische Nachricht (1), wobei

b) der Empfanger (4) mittels einer weiteren Nachricht (9)
Uber die an ihn gesandte elektronische Nachricht (1) be-
nachrichtigt wird,

dadurch gekennzeichnet,

c) dass beim Erstellen der elektronischen Nachricht (1) durch
den Absender zusatzlich zur elektronischen Nachrichten-
Adresse des Empfangers eine Telefonnummer angegeben
oder ausgewahlt wird und

d) beim Versenden der elektronischen Nachricht (1) durch
den Absender die weitere Nachricht (9) an die Telefon-
nummer gesandt wird, wobei

e) die weitere Nachricht (9) eine Information zur ldentitat des
Absenders enthélt und aus der elektronischen Nach-
richt (1) gebildet wird, wobei

f) die weitere Nachricht (9) eine SMS umfasst.”

Der nebengeordnete Patentanspruch 9 gemald Hauptantrag hat folgende

Fassung (Gliederungszeichen a) bis f) hinzugefugt):

,9. a) Computersystem umfassend mindestens einen Computer,

b) mit dem eine elektronische Nachricht (1) von einem
Absender zu einem Empfanger (4) Ubermittelt werden
kann,

dadurch gekennzeichnet,

c) dass dieses eine als Computerprogramm ausgefuhrte Ein-
richtung umfasst,

d) die in der Lage ist, eine in einer elektronischen Nach-

richt (1) an einer vorgegebenen Stelle enthaltene Telefon-



nummer zu ermitteln und eine weitere Nachricht an diese
Telefonnummer zu senden, wobei

e) die weitere Nachricht (9) eine Information zur ldentitat des
Absenders enthélt und aus der elektronischen Nach-
richt (1) gebildet wird, wobei

f) die weitere Nachricht (9) eine SMS umfasst.”

Der Patentanspruch 1 gemal3 Hilfsantrag 1 umfasst eine Kombination der
Patentanspriche 1 und 7 gemald Hauptantrag und hat somit folgende

Fassung (Gliederungszeichen a) bis k) hinzugefugt):

,L. @) Verfahren zur Benachrichtigung eines Empfangers (4)
Uber eine an diesen von einem Absender gesandte elekt-
ronische Nachricht (1), wobei

b) der Empfanger (4) mittels einer weiteren Nachricht (9)
Uber die an ihn gesandte elektronische Nachricht (1) be-
nachrichtigt wird,

dadurch gekennzeichnet,

c) dass beim Erstellen der elektronischen Nachricht (1) durch
den Absender zusatzlich zur elektronischen Nachrichten-
Adresse des Empfangers eine Telefonnummer angegeben
oder ausgewahlt wird und

d) beim Versenden der elektronischen Nachricht (1) durch
den Absender die weitere Nachricht (9) an die Telefon-
nummer gesandt wird, wobei

e) die weitere Nachricht (9) eine Information zur ldentitat des
Absenders enthélt und aus der elektronischen Nach-
richt (1) gebildet wird, wobei

f) die weitere Nachricht (9) eine SMS umfasst
und wobei das Verfahren die folgenden Verfahrensschritte

umfasst:



g) - Eingabe der Telefonnummer durch den Absender

h) - Extraktion der Telefonnummer sowie der Betreffzeile
aus dem Text

i) - Zusammenfligung der Telefonnummer und der Betreff-
zeile zu einer weiteren Nachricht

i) - Ubermittlung der weiteren Nachricht an einen SMTP
Server

K) - Weiterleitung der weiteren Nachricht an die ermittelte

Telefonnummer Uber einen Mobilfunkprovider.”

Der nebengeordnete Patentanspruch 9 gemaf Hilfsantrag 1 umfasst eine Kombi-
nation der Patanspriche 9 und 7 gemald Hauptantrag und lautet somit (Gliede-

rungszeichen a) bis k) hinzugefugt):

,9. a) Computersystem umfassend mindestens einen Computer,
b) mit dem eine elektronische Nachricht (1) von einem
Absender zu einem Empfanger (4) Ubermittelt werden

kann,

dadurch gekennzeichnet,

c) dass dieses eine als Computerprogramm ausgefuhrte Ein-
richtung umfasst,

d) die in der Lage ist, eine in einer elektronischen Nach-
richt (1) an einer vorgegebenen Stelle enthaltene Telefon-
nummer zu ermitteln und eine weitere Nachricht an diese
Telefonnummer zu senden, wobei

e) die weitere Nachricht (9) eine Information zur ldentitat des
Absenders enthélt und aus der elektronischen Nach-
richt (1) gebildet wird, wobei

f) die weitere Nachricht (9) eine SMS umfasst
und wobei das Verfahren die folgenden Verfahrensschritte

umfasst:



g) - Eingabe der Telefonnummer durch den Absender

h) - Extraktion der Telefonnummer sowie der Betreffzeile
aus dem Text

i) - Zusammenfligung der Telefonnummer und der Betreff-
zeile zu einer weiteren Nachricht

i) - Ubermittlung der weiteren Nachricht an einen SMTP
Server

K) - Weiterleitung der weiteren Nachricht an die ermittelte

Telefonnummer Uber einen Mobilfunkprovider.”

Der Patentanspruch 1 gemalR3 Hilfsantrag 2 lautet wie der Patentanspruch 1 ge-
malf3 Hilfsantrag 1, die auf das Computersystem gerichteten Patentanspriche sind

nach Hilfsantrag 2 gestrichen.

Als Druckschriften werden u. a. erortert die bereits im Prifungsverfahren genannte

5) DE 198 04 276 Al

und weiter die von der Einsprechenden genannte

1) EP 1148748 Al.

Die Einsprechende fuhrt aus, der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemaf
Hauptantrag und gemalf3 Hilfsantrdgen beruhe gegentber dem genannten Stand

der Technik zumindest nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die Patentinhaberin ist dagegen der Ansicht, die Gegenstande der Patentanspri-
che 1 wie auch 9 gemall Hauptantrag und vor allem gemafR dem Hilfsantrag 1
seien neu und beruhten auch auf einer erfinderischen Tatigkeit. Die gemaR Streit-
patent beanspruchten Verfahren und Computersysteme ermdglichten es, dass der

Empfanger einer elektronischen Nachricht mittels einer weiteren SMS-Nachricht



benachrichtigt wird, wobei insbesondere gemal den Hilfsantragen fir die weitere
Nachricht Telefonnummer und Betreffzeile aus dem Text der elektronischen Nach-
richt extrahiert und zusammengefligt wirden zu der weiteren Nachricht. Aus dem
Stand der Technik gemald Druckschrift 5) seien als weitere Nachrichten nur
Sprachnachrichten, die dem Empfanger vorgelesen werden, als bekannt ent-
nehmbar und keine SMS-Nachrichten. Die aus der Druckschrift 1) bekannten
SMS-Nachrichten wirden nicht einen Empfanger tber eine an diesen von einem
Absender gesandte elektronische Nachricht benachrichtigen, sondern ausschliel3-

lich den Empfang einer elektronischen Nachricht anzeigen.

Der Einspruch ist zulassig. Er fuhrt zum Widerruf des Patents. Das Patent ist nicht
rechtsbestandig, die Gegenstdnde der Patentanspriiche 1 und 9 jeweils gemaf
Hauptantrag und gemalf3 Hilfsantrdgen sind nach den 88 1 und 4 PatG nicht pa-
tentfahig.

Als Fachmann ist ein Diplomingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik anzu-
sehen mit mehrjahriger Erfahrung auf den Gebieten der Informationstechnik und

der Telekommunikation.

Zum Hauptantrag und zum Hilfsantraqg 2

Der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemald Hauptantrag umfasst den Ge-
genstand des enger gefassten Patentanspruchs 1 gemaf Hilfsantrag 1. Nachdem
letzterer - wie die nachfolgenden Ausfihrungen zum Hilfsantrag 1 zeigen - nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht, ist auch der Patentanspruch 1 nach
Hauptantrag nicht rechtsbesténdig. Dasselbe gilt fiir den Gegenstand des Patent-
anspruchs 1 gemalR Hilfsantrag 2, nachdem Patentanspruch 1 gemal Hilfsan-

trag 2 gleichlautend formuliert ist zum Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1.



Der Gegenstand des Patentanspruches 9 gemald Hauptantrag umfasst den Ge-
genstand des enger gefassten Patentanspruchs 9 gemald Hilfsantrag 1. Gemal
Hilfsantrag 2 sind die auf das Computersystem gerichteten Patentanspriiche ge-

strichen.

Zum Hilfsantrag 1

Der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemal} Hilfsantrag beruht nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit, er ist dem Fachmann durch die Druckschrift 5) in Verbin-

dung mit seinem Fachwissen und Fachkénnen nahegelegt.

Aus der Druckschrift 5) ist ein Verfahren mit den Merkmalen im Oberbegriff des
Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 als bekannt entnehmbar (Sp. 1 Z. 64 bis
Sp.2Z.26i0.V.m. Sp. 3Z.53-59 - Merkmale a) und b)). Gemald dem bekannten
Verfahren wird beim Erstellen der elektronischen Nachricht (e-mail) durch den Ab-
sender zusétzlich zur elektronischen Nachrichten-Adresse des Empfangers eine
Telefonnummer angegeben resp. eingegeben (oder ausgewahlt), vgl. 5) Sp. 2
Z.16 - 20 - Merkmale c) und g). Beim Versenden der elektronischen Nachricht
durch den Absender wird die weitere Nachricht (gemal3 5): Sprachnachricht) an
die Telefonnummer gesandt (vgl. 5) Sp.2 Z.20 - 26 i.V.m. Sp. 3 Z.53 - 59 -
Merkmal d)). Die weitere Nachricht enthalt eine Information zur Identitat des Ab-
senders und wird aus der elektronischen Nachricht gebildet (gemaf 5): in Sprach-
nachricht konvertierte e-mail mit Angabe der Absender-ldentitat: Sp. 1 Z. 67 - 68,
Sp. 3 Z. 28 - 33 - Merkmal e)).

Aus der Druckschrift 5) sind dem Fachmann auf3er Sprachnachrichten auch an-
dere Mdglichkeiten fur eine weitere Nachricht zur Benachrichtigung eines Emp-
fangers Uber eine an diesen gesandte elektronische Nachricht bekannt, u. a. auch
SMS-Nachrichten, die tber Mobilfunkprovider weitergegeben werden, vgl. 5) Sp. 4
Z.27 - 34 und bspw. Sp. 4 Z. 16 - 20. Aus seinem Fachwissen heraus (vgl. zu-
satzlich als Beleg fur dieses Fachwissen z. B. die Druckschrift 1), Sp. 1 Z. 13 - 32
i.V.m. Sp. 9 Z. 26 - 31) weil3 der Fachmann, dass SMS-Nachrichten besonders



geeignet sind zur Weiterleitung von Nachrichten und Gber einen Mobilfunkprovider
weitergeleitet werden konnen. Veranlasst durch dieses Wissen wahlt der Fach-
mann als weitere Nachricht zur Benachrichtigung des Empféangers eine SMS, de-
ren Weiterleitung an die ermittelte Telefonnummer dann auch tber einen Mobil-

funkprovider erfolgt (Merkmale f) und k)).

Die Eingabe des Textes der elektronischen Nachricht wie auch der Telefonnum-
mer(n) zur Ubertragung der weiteren Nachricht erfolgt nach Druckschrift 5) mittels
Eingabemaske (Sp. 2 Z. 16 - 20, Sp. 2 Z. 67 bis Sp. 3 Z. 2) oder Uber ein beliebi-
ges e-mail-Programm (Sp. 5 Z. 40 - 46). Zur Weiterleitung der weiteren Nachricht
uber den bspw. Mobilfunkprovider und Anwahl des Empfangers wird insbesondere
bei der zuletzt angegeben Art der Eingabe die eingegebene Telefonnummer aus
dem (Eingabe-)Text extrahiert und zur Bildung einer (e-mail-) Adresse flir die
weitere Nachricht benutzt (vgl. 5) Sp. 5 Z. 49 bis Sp. 6 Z. 2). Letzteres Vorgehen
wahlt der Fachmann auch bei Verwendung einer SMS als weitere Nachricht, zu-
dem bietet es sich dem Fachmann an, als Text fur die weitere Nachricht (,short*
message) einen moglichst kurzen und dennoch aussagekraftigen Text zu wahlen,
wie er sich bspw. in der Betreffzeile oder dem Header der elektronischen Nach-
richt findet (Merkmale h) undi), vgl. ergdnzend dazu wiederum Druckschrift 1)
Sp.7Z.54-57,Sp.8Z.17-21und Z. 43 - 50).

Bei der Nutzung eines beliebigen e-mail-Programms zur Eingabe der elektroni-
schen Nachricht und der Telefonnummer fir den Empfanger der weiteren Nach-
richt gemal Druckschrift 5) erfolgen die genannten Eingaben an einem Endgerat,
das zum Versand von elektronischen Nachrichten gemaR SMTP-Protokoll bzw.
sonstigen, im Internet eingesetzten Protokollen geeignet ist (vgl. 5) Sp. 5 Z. 40 -
46). Bei der Ubermittlung von Nachrichten des Endgerats an den Netzrechner ei-
nes Netzbetreibers (5) Sp. 6 Z. 5 - 8) bietet sich dem Fachmann folglich das ge-
nannte SMTP-Protokoll an, d. h., die Ubermittlung der weiteren Nachricht erfolgt
somit an einen SMTP-Server (Merkmalj), auch hierzu sei erganzend auf die
Druckschrift 1) verwiesen, vgl. Sp. 6 Z. 53 bis Sp. 7 Z. 16.



-10 -

Damit ist der Fachmann ohne erfinderische Uberlegungen zum Gegenstand des

Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 resp. Hilfsantrag 2 gelangt.

Die Patentinhaberin hat argumentiert, dass aus dem Stand der Technik gemaR
Druckschrift 5) als weitere Nachrichten nur Sprachnachrichten als bekannt ent-
nehmbar seien, die dem Empfanger vorgelesen werden, und keine SMS-Nach-
richten. Der Patentinhaberin mag zwar darin beizupflichten sein, dass die in
Druckschrift 5) beschriebenen Verfahren vorrangig ausgerichtet sind auf Sprach-
nachrichten als weitere Nachrichten. Das hélt den Fachmann jedoch nicht davon
ab, auch andere Moglichkeiten einer Benachrichtigung des Empfangers tber eine
an diesen von einem Absender gesandte elektronische Nachricht in Betracht zu
ziehen, dies vor allem auch deshalb, weil in 5) Erfassung und Versand von alpha-

numerischen (Text-)Nachrichten aufgezeigt sind, vgl. 5) Sp. 4 Z. 21 - 34.

Auch der weiters vorgebrachte Einwand der Patentinhaberin, dass die aus der
Druckschrift 1) bekannten SMS-Nachrichten nicht einen Empfanger tber eine an
diesen von einem Absender gesandte elektronische Nachricht benachrichtigen
wurden, sondern ausschlie3lich den Empfang einer elektronischen Nachricht an-
zeigen, mag in der Sache zwar richtig sein, kann die Patentfahigkeit des An-
spruchs 1 nach Hilfsantrag 1 aber nicht stitzen, weil der Fachmann das hier ins-
besondere in Betracht kommende Merkmal d) i. V. m. den Merkmalen a) und b)

des Anspruchs 1 aus der Druckschrift 5) als bekannt entnimmit.

Bei dieser Sachlage kommt es auf die Patentfahigkeit des Gegenstands des ne-
bengeordneten Patentanspruches 9 gemal Hilfsantrag 1 - und damit auch des ne-
bengeordneten Patentanspruches 9 gemafl Hauptantrag - nicht mehr an, nach-
dem die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents nur im Umfang eines
Anspruchssatzes begehrt hat, der zumindest einen nicht rechtsbestandigen Pa-
tentanspruch (hier: Patentanspruch 1) enthalt (BGH Beschl. v. 27. Juni 2007 -
X ZB 6/05 - Informationstibermittlungsverfahren Il, in Fortfiihrung von BGH Beschl.
V. 26. September 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicher-
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heizgerat). Im Ubrigen beruht der Gegenstand der nebengeordneten Patentan-
spruches 9 sowohl nach Haupt- wie auch nach Hilfsantrag 1 nach Uberzeugung
des Senats im Hinblick auf die Druckschrift 5) in Verbindung mit dem Fachwissen

und -kénnen des Fachmannes ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Dr. Bastian Eberhard Dr. Hartung Hoppler
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