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hat der 20. Senat auf die mundliche Verhandlung vom 26. Januar 2000 durch den
Vorsitzenden Richter Dr. Anders sowie die Richter Dr. Greis, Dr. Hartung und

Dr. van Raden

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Griunde

1. Das Patentamt - Patentabteilung 31 - hat das auf die am 24. Marz 1984
eingegangene Anmeldung erteilte, Patentanspriche 1 bis 12 umfassende
Patent 34 10 936 im Einspruchsverfahren durch Beschlu® vom 28. De-
zember 1998 mit der Begrindung widerrufen, der Gegenstand des erteilten

Patentanspruchs 1 weise gegeniber dem durch die Druckschriften



(1) DE 2419615C3und
(2) Denning, D. E. R.: Cryptography and Data Security, Addison
Wesley, 1983, Seiten 162-173,

nachgewiesenen Stand der Technik keine erfinderische Tatigkeit auf.

2. Die Patentinhaberin erklart in der mundlichen Verhandlung vom 26. Ja-
nuar 2000

die Teilung des Patents unter Abtrennung der - erteilten -

Patentansprtiche 5 bis 12.

Die Patentinhaberin erklart sich im Ubrigen

mit einer sofortigen Entscheidung zum Stammpatent einver-

standen.

Wegen des Wortlauts der laut Teilungserklarung abgetrennten Patentanspriche 5
bis 12 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

3. Die Patentinhaberin verteidigt das Stammpatent mit den erteilten Pa-

tentanspruchen 1 bis 4.

Der Patentanspruch 1 lautet:

"1. Mobilfunkibertragungssystem mit mindestens einer ortsfesten
Funkstation (FS) und mit beweglichen Funkstationen (MS), bei
dem zur Erkennung einer unerlaubten Benutzung sich im Betrieb
der beweglichen Funkstation veranderbare Daten von der be-
weglichen Funkstation zur ortsfesten Funkstation Ubertragen

werden, und dal} in der ortsfesten Funkstation die von der



beweglichen Funkstation empfangenen veranderbaren Daten mit
in der ortsfesten Funkstation sich veranderbaren Daten verglichen
werden und dal} in der ortsfesten Funkstation eine unerlaubte
Benutzung festgestellt wird, wenn die Ubertragenen und die in der
ortsfesten Funkstation veranderbaren Daten nicht Uber-

einstimmen."

Im Unteranspruch 3 sind die veranderbaren Daten als die Zahl von erfolgreichen
Zugriffen der beweglichen Funkstation auf einen Funklbertragungskanal

prazisiert.

Wegen des Wortlauts der Patentanspriche 2 bis 4 wird auf den Akteninhalt

verwiesen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdefuhrerin beantragt,

den angefochtenen Beschlul® aufzuheben und das Patent aufrecht
zu erhalten im Umfang der erteilten Anspriche 1 bis 4 unter
Streichung des Wortes "gemaf Patentanspruch 5" in Zeilen 37-38,
Spalte 7 der Beschreibung.

Sie fuhrt im wesentlichen aus, dal® der mit dem Gebiet der Mobilfunkibertra-
gungssysteme befal’te Fachmann erfinderisch tatig werden muf3te, um zu dem
Mobilfunkiibertragungssystem mit der Ubertragung im Betrieb verdnderbarer
Daten zur Erkennung einer unerlaubten Benutzung nach Anspruch 1 zu gelangen,
auch wenn kryptographische Methoden an sich zB auf dem Gebiet der

Rechnertechnik bekannt gewesen sein mogen.



Die Einsprechenden und Beschwerdegegnerinnen beantragen,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie vertreten die Auffassung, der Gegenstand des im Stammpatent verbliebenen
Anspruchs 1 sei schon allein durch die aus dem Stand der Technik nach (1)

bekannten MaRnahmen fur den Fachmann nahegelegt.

1. Die in der mundlichen Verhandlung abgegebene Teilungserklarung ist wirksam.
Sie bringt unzweideutig zum Ausdruck, dal} das Patent in zwei Teile getrennt wird.
Sie legt fest, welcher Teil des Patents in ein neues Prufungsverfahren uberfuhrt
werden soll, bestimmt durch den Inhalt der mit der Erklarung in der mundlichen
Verhandlung abgetrennten - erteilten - Patentanspriche 5 bis 12, was als
Restpatent verbleibt und Gegenstand des weiteren Einspruchsverfahrens ist,
namlich der Inhalt der erteilten Patentanspriche 1 bis 4. Der abgetrennte Teil war
Gegenstand des Stammpatents und macht dieses auch nicht leer; der verbliebene
Rest unterscheidet sich vom abgetrennten Teil zumindest hinsichtlich des
Merkmals, dall sich die Patentansprtiche 1 bis 4 auf ein
Mobilfunklbertragungssystem als Ganzes beziehen, die abgetrennten Patent-
anspruche 5 bis 12 dagegen auf Funkstationen resp. auf ein Verfahren zur

Erkennung einer unerlaubten Benutzung in einem Mobilfunkibertragungssystem.

2. Der - nach Erklarung der Teilung des Patents - bezlglich des Stammpatents
spater gestellte Antrag der Patentinhaberin geht Uber das, was nach der Teilung
im Stammpatent verblieben ist, nicht hinaus. Nachdem die Patentinhaberin erklart,
sie sei mit einer sofortigen Entscheidung Uber das verbleibende Stammpatent
einverstanden, sieht sich der Senat nicht daran gehindert, vor Ablauf der Frist

nach PatG § 39 Abs 3 im Verfahren zum Stammpatent zu entscheiden. (BPatG



vom 14. Februar 1996, 20 W (pat) 11/95, juris-Dokument MPRE 064310964). Die
Teilanmeldung ist beim Patentamt anhangig geworden (BGH Mitt 1998, 422 -

Informationstrager).

Die Beschwerde ist zulassig, fuhrt jedoch auch bezlglich des im Stammpatent
verbliebenen Restes nicht zum Erfolg, weil der Gegenstand des Patentanspruchs

1 nicht patentfahig ist.

Die gewerbliche Anwendbarkeit und die Neuheit des Gegenstandes nach An-
spruch 1 mdégen zwar gegeben sein; ihm liegt jedoch keine erfinderische Tatigkeit
zugrunde, weil sich der Gegenstand fur den Fachmann, hier ein Physiker oder
Hochschulingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik mit Berufserfahrung und
mehrjahriger Entwicklertatigkeit —auf  dem Gebiet  mobiler Funk-

Ubertragungssysteme, in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Aus Entgegenhaltung (1), vgl. insbesondere die Fig.3 und die Beschreibung
Spalte 2, Zeile 64, bis Spalte 4, Zeile 15, ist unstrittig ein Mobilfunklbertragungs-
system mit mindestens einer ortsfesten Funkstation (E, KE, Schl, RKG, S, iVm
Sp 4, Z 8) und mit beweglichen Funkstationen (S, KG, RKE, E) als bekannt ent-
nehmbar, bei dem zur Erkennung einer unerlaubten Benutzung im Betrieb der
beweglichen Funkstation kodierte Daten (kodiert wird die Rufnummer der beweg-
lichen Funkstation) von der beweglichen Funkstation zur ortsfesten Funkstation
ubertragen werden. In der ortsfesten Funkstation werden die von der beweglichen
Funkstation empfangenen Daten dekodiert und zur beweglichen Funkstation zu-
ruckubertragen und dort mit den Daten in der beweglichen Funkstation verglichen.
Eine unerlaubte Benutzung wird festgestellt, wenn die zurtcklbertragenen und die

Daten in der beweglichen Funkstation nicht Ubereinstimmen.



Aulerdem ist durch einen Systembefehl zu einer bestimmten Zeit, also im Betrieb
des aus (1) bekannten Mobilfunkibertragungssystems, die Entschlusselung der
Daten auf einen anderen Code umschaltbar (vgl (1), Anspruch 2, Sp 4, Z 10-15).
Mit einer Anderung des Codes geht aber auch eine Veranderung der mittels die-
ses Codes kodierten und zu dekodierenden und zwischen den Funkstationen
ubertragenen Daten einher, und damit werden sowohl im Betrieb der beweglichen
Funkstation veranderbare Daten wie auch im Betrieb der ortsfesten Funkstation

veranderbare Daten erhalten.

Nach (1) erfolgt der Vergleich in der beweglichen Funkstation. Nachdem aber die
in (1) beschriebene Dekodierung der - im Betrieb veranderbaren - Daten in der
ortsfesten Funkstation erfolgt und auf3erdem auch die Umschaltung des Codes in
der ortsfesten Funkstation vorgesehen ist (vgl (1), Sp 3, Z 2-9, Sp 4, Z 10-14), ist
fur den Fachmann auch die ortsfeste Funkstation - schon aus Grinden der appa-
rativen Ausstattung - nach Maoglichkeit der Ort der Wahl zum Vergleich der im
Betrieb der beweglichen Funkstation veranderbaren Daten mit den im Betrieb der

ortsfesten Funkstation veranderbaren Daten.

Das Merkmal der "sich im Betrieb veranderbaren Daten" ist ungeachtet der
grammatikalisch ungewodhnlichen Formulierung nach Uberzeugung des Senats
einer verengenden Auslegung im Sinne eines in der Streitpatentschrift beschrie-
benen Ausfuhrungsbeispiels oder des Gegenstands eines Unteranspruchs auch
dann nicht zuganglich, wenn eine solche Auslegung zu einem patentfahigen Ge-
genstand fuhren konnte. Die Lehre des geltenden Anspruchs 1, auf dem die Pa-
tentinhaberin trotz des entsprechenden Hinweises des Senats bestanden hat, ist
namlich fir den Fachmann aus sich heraus verstandlich. Sie entspricht damit den
Anforderungen, die an einen Patentanspruch im Erteilungsverfahren zu stellen
sind. Im Erteilungsverfahren ist fur Patentanspriche zu sorgen, die die unter
Schutz gestellte Erfindung klar und deutlich umschreiben (BGH GRUR 1988, 757,
760 - DUngerstreuer). Sind also Ansprlche vorgelegt, die diesem Erfordernis ent-

sprechen, so verbietet sich jede Auslegung, da eine Unklarheit, die gegebenen-



falls zugunsten der Patentfahigkeit durch Prazisierung zu beheben sein koénnte,
nicht vorliegt. Es ist also von dem beanspruchten Gegenstand in seiner im Pa-
tentanspruch ohne weiteres verstandlichen Allgemeinheit auszugehen. Den nach
Anspruch 1 beanspruchten "sich veranderbaren Daten" stehen in dieser Allge-
meinheit jedoch, wie oben abgehandelt, die aus (1) bekannten sich im Betrieb
verandernden Daten entgegen, bei denen diese Veranderung resultiert aus einer -
im Betrieb der bekannten Anordnung vorgenommenen - Anderung des Codes, der
wiederum eine Veranderung der mittels dieses Codes kodierten und zu deko-

dierenden Daten nach sich zieht.

Die von der Patentinhaberin weiter vorgetragene Argumentation, dal} die pa-
tentgemalen "sich veranderbaren Daten" kurze Datenfolgen seien im Vergleich zu
den bei allgemeinen Kryptographie-Verfahren verwendeten langeren, wie sie
bspw. in Druckschrift (2) beschrieben sind, findet ebenfalls keinen Ruckhalt in der
Formulierung des Anspruchs 1. Im ubrigen wirde der Fachmann die Lange einer
Folge solcher, aus der Druckschrift (1) ohnehin bekannter, veranderbarer Daten

ggf. nach praktischen Gegebenheiten auswahlen.

Dr. Anders Dr. Greis Dr. Hartung Dr. van Raden

Na



