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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache
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hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
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Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Kopacek sowie die Richter
Dipl.-Ing. Albertshofer und Dipl.-Geophys. Dr. Wollny
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beschlossen:

Die am 25. Februar 2008 eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung
,Ubertragung von Daten auf ein mobiles Endgerat in Mobilfunknetzen® ist im Ver-
fahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt von der Priufungsstelle flr
Klasse H 04 L durch Beschluss vom 3. Dezember 2009 zuriickgewiesen worden.

Anspruch 1 vom Anmeldetag, der dem Zuriickweisungsbeschluss zugrunde lag,

lautet:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Verfahren zur Ubertragung von Daten (113, 113’) von wenigstens einer zur
Ubertragung vorgesehene Daten (113, 113') bereithaltenden Datenbank
(105) auf ein mobiles Endgerét (106) in Mobilfunknetzen (101),

wobei

seitens des Endgerates (106)

Daten (110) bereitgehalten werden,

welche wenigstens einem Teil (110) von seitens der Datenbank (105)
bereitgehaltenen Daten (113, 113') entsprechen,

eine Verknipfung (109) zu Daten (113) der Datenbank (105) angezeigt wird,
bei Auswahl (111) der angezeigten Verknipfung (109) entsprechend
verkniipfte Daten (113, 113') (ber das Mobilfunknetz (101) empfangen
werden und

bei Auswahl (111) der angezeigten Verknupfung (109) Daten (110, 113, 113")
entsprechend der Verknupfung (109) wiedergegeben werden,

dadurch gekennzeichnet, dass

mit der Auswahl (111) der angezeigten Verknipfung (109) eine Anfrage nach
Daten (110, 113, 113') entsprechend der Verknipfung (109) an das Endgerat
(106) und an die Datenbank (105) gerichtet wird,

bei Vorhandensein von Daten (110, 113, 113') entsprechend der
Verknupfung (109) seitens des Endgerdtes (106) zunachst der wenigstens
eine Teil (110) von Daten (110) der den seitens der Datenbank (105)
bereitgehaltenen Daten (113’) entspricht wiedergegeben wird und
anschlieend die uber das Mobilfunknetz (101) empfangenen Daten (113)
entsprechend der Verknupfung (109)

synchronisierl mit den seitens des Endgerates (106) bereitgehaltenen Daten
(110) entsprechend der Verknupfung (109) wiedergegeben werden.



Die nebengeordneten Anspriche 11 und 12 lauten:

» Endgerat (106) zur Nutzung in Mobilfunknetzen (101), insbesondere gemani
einem GSM-, GPRS- und/oder UMTS-Funknetzstandard, dadurch
gekennzeichnet, dass dieses ausgebildet und/oder eingerichtet ist, ein
Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 10 zumindest teilweise
auszufuhren.

» Netzknoten eines Mobilfunknetzes (101), insbesondere gemal einem GSM-,
GPRS- und/oder UMTS-Funknetzstandard, mit einer Daten (113) zur
Ubertragung (iber das Mobilfunknetz bereithaltenden Datenbank (105),
dadurch gekennzeichnet, dieser ausgebildet und/oder eingerichtet ist, ein
Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 10 zumindest teilweise
auszufihren.

Wegen des Wortlauts der Unteranspriiche 2 bis 10 vom Anmeldetag wird auf die

Amtsakte Bezug genommen.

Die Priufungsstelle hatte im Prifungsbescheid vom 12. Dezember 2008 unter Nen-

nung des Standes der Technik

(D1) US 2007 /0 088 681 Al

(D2) US 7 315 259 B2

(D3) US 2003/0 236 906 Al

(D4) Auszug aus der Hilfe zu Netscape Communicator 4.76 (vgl.
Blatt 31 der Amtsakte)

(D5) Hilfe zum Windows Media Player 9 (vgl. Blatt 32 bis 34 der
Amtsakte)



argumentiert, dass sich die beanspruchte Lehre gemafd Anspruch 1 in naheliegen-
der Weise aus dem Stand der Technik ergabe. In Bezug auf die Unteranspriiche
fuhrte die Prufungsstelle aus, dass nicht zu erkennen sei, dass einer der Unteran-
spriche Merkmale enthalte, die Uber fachméannische Maflinahmen hinausgehen

wiuirden.

Mit ihrer Erwiderung auf den Bescheid hat die Anmelderin ihr Patentbegehren un-
verandert weiterverfolgt und argumentiert, dass es technische Unterschiede zwi-
schen den Lehren der Anmeldung und dem entgegengehaltenen Stand der Tech-
nik gabe, die die Neuheit des Anmeldungsgegenstandes begriinden wirden. Nach
Auffassung der Anmelderin wirden die entgegengehaltenen Druckschriften den
Anmeldungsgegenstand auch nicht nahelegen. Sie sieht als nachstkommenden

Stand der Technik die in der Beschreibung der Anmeldung genannte

(D6) DE 103 53 117 B3,

an, zu der sie in der Erwiderung auch ausfuihrlich Stellung genommen hat.

Die Zurickweisung der Patentanmeldung erfolgte mit der Begriindung, dass der
Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beru-
he.

Gegen den ihr am 8. Januar 2010 zugestellten Zurickweisungsbeschluss hat die
Anmelderin mit Schriftsatz vom 5. Februar 2010, eingegangen im Deutschen Pa-
tent- und Markenamt am selben Tag, Beschwerde eingelegt und ihre Beschwerde
begrindet. Hilfsweise hat sie mit ihrer Beschwerdebegriindung neue Anspruchs-
fassungen in Form von Hilfsantrdgen 1 bis 3 eingereicht. Mit Schriftsatz vom
10. April 2014 hat die Anmelderin neugefasste Anspriiche 1 bis 4 gemal Hilfsan-
trag 4 eingereicht und zudem mitgeteilt, den fur Mittwoch, den 16. April 2014 an-

gesetzten Termin zur mundlichen Verhandlung nicht wahrzunehmen.



Die Anmelderin hat schriftsatzlich beantragt,

den Beschluss der Priufungsstelle fir Klasse H04 L des Deut-

schen Patent- und Markenamts vom 3. Dezember 2009 aufzuhe-

ben und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender

Unterlagen zu erteilen:

Patentanspriche:

Patentansprtiche 1 bis 12 vom Anmeldetag (25. Februar 2008)

Beschreibung:

Beschreibungsseiten 1 bis 11 vom Anmeldetag (25. Februar 2008)

Zeichnungen:

Eine Figur vom Anmeldetag (25. Februar 2008)

Hilfsantrag 1:

Patentansprtiche 1 bis 12 vom 5. Februar 2010,

Beschreibung und Zeichnung wie Hauptantrag



Hilfsantrag 2:

Patentansprtiche 1 bis 11 vom 5. Februar 2010,

Beschreibung und Zeichnung wie Hauptantrag

Hilfsantrag 3:

Patentansprtiche 1 bis 10 vom 5. Februar 2010,

Beschreibung und Zeichnung wie Hauptantrag

Hilfsantrag 4:

Patentansprtiche 1 bis 4 vom 10. April 2014,

Beschreibungsseiten 1, 4, 4a, 5, 6, 7 vom 10. April 2014,

Ubrige Beschreibungsseiten und Zeichnung wie Hauptantrag.

Im Ubrigen beantragt sie die Riickzahlung der Beschwerdegebiihr.



Die selbstandigen Anspriche 1 gemal3 den Hilfsantrdgen haben folgenden Wort-

laut:

Hilfsantrag 1:

» Verfahren zur Ubertragung von Daten (113, 113') von wenigstens einer zur
Ubertragung vorgesehene Daten (113, 113') bereithaltenden Datenbank
(105) auf ein mobiles Endgerat (106) in Mobilfunknetzen (101),
wobei
seitens des Endgerates (106)

Daten (110) bereitgehalten werden,

welche wenigstens einem Teil (110) von seitens der Datenbank (105)
bereitgehaltenen Daten (113, 113') entsprechen,

eine Verknupfung (109) zu Daten (113) der Datenbank (105) angezeigt wird,
bei Auswahl (111) der angezeigten Verknlpfung (109) entsprechend
verknUpfte Daten (113, 113") Uber das Mobilfunknetz (101) empfangen
werden und

bei Auswahl (111) der angezeigten Verknipfung (109) Daten (110, 113, 113')
entsprechend der Verknupfung (109) wiedergegeben werden,

dadurch gekennzeichnet, dass

mit der Auswahl (111) der angezeigten Verknipfung (109) eine Anfrage nach
Daten (110, 113, 113’) entsprechend der Verknipfung (109) an das Endgerét
(106) und an die Datenbank (105) gerichtet wird,

bei Vorhandensein von Daten (110, 113, 113’) entsprechend der
Verknipfung (109) seitens des Endgerates (106) zunachst der wenigstens
eine Teil (110) von Daten (110), der den seitens der Datenbank (105)
bereitgehaltenen Daten (113") entspricht, wiedergegeben wird und
anschlieend die (ber das Mobilfunknetz (101) empfangenen Daten (113)
entsprechend der Verknupfung (109)

synchronisiert mit den seitens des Endgerates (106) bereitgehaltenen Daten
(110) entsprechend der Verknupfung (109) wiedergegeben werden.



Hilfsantrag 2:

, Verfahren zur Ubertragung von Daten (113, 113’) von wenigstens einer
zZur Ubenragung vorgesehene Daten (113, 113') bereithaltenden
Datenbank (105) auf ein mobiles Endgeréat (106) in Mobilfunknetzen (101),
wobei
seitens des Endgerates (106)

Daten (110) bereitgehalten werden,

welche wenigstens einem Teil (110) von seitens der Datenbank (105)
bereitgehaltenen Daten (113, 113') entsprechen,

eine Verknupfung (109) zu Daten (113) der Datenbank (105) angezeigt
wird,

bei Auswahl (111) der angezeigten Verknipfung (109) entsprechend
verknupfte Daten (113, 113') Uber das Mobilfunknetz (101) empfangen
werden und

bei Auswahl (111) der angezeigten Verknipfung (109) Daten (110, 113,
113’) entsprechend der Verknupfung (109) wiedergegeben werden,
dadurch gekennzeichnet, dass

mit der Auswahl (111) der angezeigten Verknipfung (109) eine Anfrage
nach Daten (110, 113, 113') entsprechend der Verknupfung (109) an das
Endgerat (106) und an die Datenbank (105) gerichtet wird,

bei Vorhandensein von Daten (110) entsprechend der Verknupfung
(109) seitens des Endgerates (106) lediglich die verbleibenden,
entsprechend der Verkniipfung (109) ausgewadhiten Daten (113) luber
das Mobilfunknetz (101) empfangen werden,

bei Vorhandensein von Daten (110, 113, 113') entsprechend der
Verknupfung (109) seitens des Endgerates (106) zunachst der
wenigstens—eine Teil (110) von Daten (110), der den seitens der
Datenbank (105) bereitgehaltenen Daten (113’) entspricht, wiedergegeben
wird und

anschliefend die Uber das Mobilfunknetz (101) empfangenen Daten (113)
entsprechend der Verknupfung (109)

synchronisiert mit den seitens des Endgerates (106) bereitgehaltenen
Daten (110) entsprechend der Verknupfung (109) wiedergegeben werden. »



Hilfsantrag 3:

Verfahren zur Ubertragung von Daten (113, 113') von wenigstens einer
zur Ubertragung vorgesehene Daten (113, 113’') bereithaltenden
Datenbank (105) auf ein mobiles Endgeréat (106) in Mobilfunknetzen (101),
wobei

seitens des Endgerates (106)

Daten (110) bereitgehalten werden,

welche wenigstens einem Teil (110) von seitens der Datenbank (105)
bereitgehaltenen Daten (113, 113’) entsprechen,

eine Verknupfung (109) zu Daten (113) der Datenbank (105) angezeigt
wird,

bei Auswahl (111) der angezeigten Verknupfung (109) entsprechend
verknupfte Daten (113, 113’) Uber das Mobilfunknetz (101) empfangen
werden und

bei Auswahl (111) der angezeigten Verknupfung (109) Daten (110, 113,
113’) entsprechend der Verknipfung (109) wiedergegeben werden,
dadurch gekennzeichnet, dass

mit der Auswahl (111) der angezeigten Verknupfung (109) eine Anfrage
nach Daten (110, 113, 113’) entsprechend der Verknupfung (109) an das
Endgerat (106) und an die Datenbank (105) gerichtet wird,

bei Vorhandensein von Daten (110) entsprechend der Verkniipfung
(109) seitens des Endgeriates (106) lediglich die verbleibenden,
entsprechend der Verkniipfung (109) ausgewahliten Daten (113) Uber
das Mobilfunknetz (101) empfangen werden,

die wiederzugebenden Daten (110, 113, 113’) seitens des mobilen
Endgerates (106) zur Wiedergabe in wenigstens einem dafir
vorgesehenen und/oder eingerichteten Speicher (114) gepuffert
werden,

wobei die GroRe des Speichers (114) an die zu Gbertragenden Daten
und/oder an die zu ibertragende Datenmenge automatisch
anpassbar ist,

bei Vorhandensein von Daten (110, 113, 113') entsprechend der
Verknipfung (109) seitens des Endgerates (106) zunachst der
wenigstens—eine Teil (110) von Daten (110), der den seitens der
Datenbank (105) bereitgehaltenen Daten (113") entspricht, wiedergegeben
wird und

anschlieBend die uber das Mobilfunknetz (101) empfangenen Daten (113)
entsprechend der Verknlpfung (109)

synchronisiert mit den seitens des Endgerdtes (106) bereitgehaltenen
Daten (110) entsprechend der Verknupfung (109) wiedergegeben werden. »
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Hilfsantraqg 4:

» Verfahren zur Ubertragung von Daten (113, 113") eines Audio- und/oder
Video-Streams von wenigstens einer zur Ubertragung vorgesehene
Daten (113, 113’) eines Audio- und/oder Video-Streams bereithaltenden
Datenbank (105) eines Streaming-Servers auf ein mobiles Endgerat
(106) in Mobilfunknetzen (101),
wobei
mittels MMS als Dienst des Mobilfunknetzes (101)

eine Verknlpfung (109) zu Daten (113, 113°) eines Audio- und/oder
Video-Streams der Datenbank (105) des Streaming-Servers
und
ein Teil (110) der mit der Verkniipfung (109) verkniipften Daten
(113, 113°) des Audio- und/oder Video-Streams der Datenbank
(105) des Streaming-Servers
liber das Mobilfunknetz (101)
auf das mobile Endgerit (106) iibertragen werden,
wobei
die Verkniipfung (109) zu Daten (113, 113‘) des Audio- undl/oder
Video-Streams der Datenbank (105) des Streaming-Servers seitens
einer Anzeigeeinrichtung (107) des mobilen Endgeriites (106) zur
Auswahl angezeigt wird,
und wobei
der Teil (110) der mit der Verkniipfung (109) verkniipften Daten
(113, 113°) des Audio- und/oder Video-Streams der Datenbank
(105) des Streaming-Servers in einem Speicher (114) seitens des
mobilen Endgeriites (106) gespeichert wird,
wobei
bei Auswahl (111) der seitens der Anzeigeeinrichtung (107) des
mobilen Endgeriites (106) angezeigten Verknipfung (109) durch eine
Aktivierungseingabe mittels einer Eingabeeinrichtung (108) des
mobilen Endgerites (106) eine Anfrage (115) nach Daten (110, 113,
113Y) des Audio- und/oder Video-Streams entsprechend der
Verkniipfung (109)
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an das Endgerat (106)
und
lber das Mobilfunknetz (101) an die Datenbank (105)
gerichtet wird, und
bei Vorhandensein von Daten (110, 113, 113') des Audio- und/oder
Video-Streams entsprechend der Verkniipfung (109) seitens des
Endgerates (108)
zuhdchst sofort der wenigstens-eine Teil (110) von Daten (110) des
Audio- und/oder Video-Streams, der den seitens der Datenbank (105)
des Streaming-Servers bereitgehaltenen Daten (113") des Audio-
und/oder Video-Streams entspricht, wiedergegeben wird,
lediglich die verbleibenden, entsprechend der Verkniipfung (108)
ausgewdhlten Daten (113) des Audio- und/oder Video-Streams
iber das Mobilfunknetz (101) von der Datenbank (105) des
Streaming-Servers angefragt und empfangen werden,
die Ober das Mobilfunknetz (101) von der Datenbank (105) des
Streaming-Servers empfangen Daten (113) des Audio- undfoder
Video-Streams entsprechend der VerknOpfung (109) synchronisiert mit
den seftens des Endgerates (106) bereitgehaltenen Daten (110) des
Audio- und/oder Video-Streams entsprechend der Verknipfung (109)
wiedergegeben werden, wobei
die verbleibenden, entsprechend der Verknilpfung ({109)
ausgewdhlten Daten (113) des Audio- undl/oder Video-Streams
kontinuierlich von der Datenbank (106) des Streaming Servers
auf das mobile Endgerdt (106) iibertragen und seitens der
Anzeigeeinrichtung (107) des mobilen Endgerites (106) im
Anschluss an den in dem Speicher (114) des mobilen
Endgerétes (106) gespeicherten Teil (110) der mit der
Verknilipfung (109) verknipften Daten (113‘) des Audio-
und/oder Video-Streams wiedergegeben werden. ,

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.
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Die Beschwerde ist zulassig. Sie ist in rechter Frist und Form unter Zahlung der

Beschwerdegebihr eingelegt worden.

Die Beschwerde ist aber unbegrundet. Sie ist zuriickzuweisen, da sich der Gegen-
stand der Anmeldung in keiner der beanspruchten Fassungen als patentfahig er-

weist.

Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Ubertragung von Daten von wenigstens
einer Datenbank auf ein mobiles Endgerat in Mobilfunknetzen. Seitens des Endge-
rates wiurden Daten bereitgehalten, welche wenigstens einem Teil von seitens der
Datenbank bereitgehaltenen Daten entsprechen und es werde eine Verknupfung
zu Daten der Datenbank angezeigt. Bei Auswahl der angezeigten Verkniupfung
wirden entsprechend verknipfte Daten Uber das Mobilfunknetz empfangen und
entsprechend der Verknipfung wiedergegeben. Die Anmeldung betreffe des Wei-
teren ein Endgerat und einen Netzknoten eines Mobilfunksystems, welche ausge-
bildet und/oder eingerichtet seien, das erfindungsgemal3e Verfahren zumindest

teilweise auszuftihren, (vgl. urspriingliche Beschreibung S. 1, Abs. 1 und 2).

Die Anmeldung geht von einem bekannten Verfahren aus (DE 103 53 117 B3), mit
dem ein Teil der Daten, die in einer Datenbank bereitgestellt werden, mittels eines
Dienstes des Mobilfunknetzes auf das mobile Endgerat Gibertragen wirden. Damit
seien nutzer- beziehungsweise kundenseitig ausgewdahlte Daten weitestgehend
verzoégerungsfrei bestimmungsgemal nutzbar und zumindest subjektiv sei eine
Datenlibertragung mit hoher Datenlbertragungsrate gegeben (vgl. urspriingliche
Beschreibung S. 3, Abs. 2).
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Dabei sei es mitunter problematisch, dass die seitens des mobilen Endgerates be-
reitgehaltenen Daten, welche wenigstens einem Teil von seitens der Datenbank
bereitgehaltenen Daten entsprechen wirden, mit den seitens der Datenbank zur
Ubertragung vorgesehenen Daten nicht immer synchronisiert seien. Wenn bei-
spielsweise ein Nutzer eines mobilen Endgerétes nicht den vollstandigen Audio-
oder Videoclip, sondern nur einen Teil desselben auf seinem Mobilgerat gespei-
chert habe und die Datenbank den vollstéandigen und/oder den verbleibenden Teil
des Audio- oder Videoclips zur Ubertragung bereithalte, so konnten bereits gerin-
ge Laufzeitunterschiede hinsichtlich der Wiedergabe des Audio- oder Videoclips
eine bestimmungsgemalle Nutzung unmoglich machen, zumindest aber dem Nut-
zer die Nutzung des entsprechenden Dienstes verleiden (vgl. urspringliche Be-
schreibung S. 3, Abs. 3 bis S. 4, Abs. 1).

Der Erfindung liege in Anbetracht dieses Standes der Technik die Aufgabe zu-
grunde, eine Datenlbertragung der eingangs genannten Art zu verbessern, insbe-
sondere hinsichtlich einer Synchronizitat zumindest in der Wiedergabe der Daten,
so dass ein verbessertes Nutzererlebnis in Bezug auf Verzdgerungsfreiheit und
Datenlibertragungsrate bei der Datenubertragung erzielbar sei (vgl. urspriingliche
Beschreibung S. 4, Abs. 2).

Gelost werden soll diese Aufgabe durch ein Verfahren mit den Merkmalen des An-

spruchs 1.

Der Anmeldegegenstand richtet sich seinem technischen Inhalt nach an einen
Diplom-Ingenieur der Nachrichtentechnik mit speziellen Kenntnissen in der Uber-
tragung von Daten Uber Kommunikationsnetze, insbesondere auch Mobilfunknet-
ze. Zum Fachwissen des Fachmanns gehoren die hierzu verwendeten Techniken

wie das Streaming von Audio- und Video-Daten.
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2. Zum Hauptantrag

a) Zur Losung des technischen Problems weist der Gegenstand des Anspruchs 1

gemal Hauptantrag die folgenden Merkmale auf:

MO Verfahren zur Ubertragung von Daten (113, 113) von we-
nigstens einer zur Ubertragung vorgesehene Daten (113,
113") bereithaltenden Datenbank (105) auf ein mobiles End-
gerat (106) in Mobilfunknetzen (101),

M1 wobei seitens des Endgerates (106) Daten (110) bereitgehal-
ten werden, welche wenigstens einem Teil (110) von seitens
der Datenbank (105) bereitgehaltenen Daten (113, 113') ent-
sprechen,

M2 eine Verknupfung (109) zu Daten (113) der Datenbank (105)
angezeigt wird,

M3 bei Auswahl (111) der angezeigten Verknupfung (109) ent-
sprechend verkntipfte Daten (113, 113") Uber das Mobilfunk-
netz (101) empfangen werden und

M4  bei Auswahl (111) der angezeigten Verknipfung (109) Da-
ten (110, 113, 113" entsprechend der VerknUpfung (109)
wiedergegeben werden,

M5 mit der Auswahl der angezeigten Verknupfung eine Anfrage
nach Daten (110, 113, 113") entsprechend der Verknip-
fung (109) an das Endgeréat (106) und an die Daten-
bank (105) gerichtet wird,
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M6 bei Vorhandensein von Daten (110, 113, 113') entsprechend
der Verknupfung (109) seitens des Endgerates (106) zu-
nachst der wenigstens eine Teil (110) von Daten (110) der
den seitens der Datenbank (105) bereitgehaltenen Da-

ten (113') entspricht wiedergegeben wird und

M7 anschlieRend die Uber das Mobilfunknetz (101) empfange-
nen Daten (113) entsprechend der Verknipfung (109)

M8 synchronisiert mit den seitens des Endgerates (106) bereit-
gehaltenen Daten (110) entsprechend der Verknupfung (109)

wiedergegeben werden.

b) Zum Verstandnis des Fachmannes

Zur Loésung des in der Anmeldung genannten Problems schlagt die Anmeldung
gemald dem Verfahren nach Anspruch 1 vor, zunachst die auf einem Endgeréat be-
reitgehaltenen Daten (Merkmal M6) und im Anschluss daran die tUber das Mobil-
funknetz empfangenen Daten wiederzugeben (Merkmal M7), wobei die letztere

Wiedergabe synchronisiert mit den seitens des Endgerats bereitgehaltenen Daten

erfolgt (Merkmal M8). Dem Anspruch 1 ist nicht unmittelbar zu entnehmen, was
unter diesem ,synchronisieren zu verstehen ist, und wie dieses beim Verfahren

nach Anspruch 1 erreicht werden soll.

Unter Heranziehung der Beschreibung versteht der einschlagige Fachmann im
Sinne der Anmeldung unter dem Begriff ,synchronisieren®, dass die Uber das Mo-
bilfunknetz empfangenen, verbleibenden Daten wahrend der Anzeige des vorhan-
denen Datenteils kontinuierlich von der Datenbank auf das mobile Endgerat tber-
tragen und seitens des Displays des mobilen Endgerates im Anschluss an den
vorhandenen Datenteil kontinuierlich zur Anzeige gebracht werden. Dadurch er-

folgt die Wiedergabe der Daten fur den Nutzer quasi unbemerkt kontinuierlich (vgl.
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ursprungliche Beschreibung S. 5, Abs. 2; S. 9 Abs. 3 bis S. 10, Abs. 1). Dieses
Verstandnis des Begriffs ,,synchronisieren® entspricht auch dem Verstandnis nach
dem Verfahren gemaR Anspruch 1 in der Fassung des von der Anmelderin einge-

reichten Hilfsantrags IV (vgl. dort letzter Absatz).

c) Ausgehend von diesem Verstandnis ist das auf dem Gebiet der Technik liegen-

de Verfahren nach dem Anspruch 1 nicht neu.

Die in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung genannte und im Prifungs-
verfahren bericksichtigte Druckschrift DE 103 53 117 B3 (D6) betrifft ebenfalls ein
Verfahren zur Ubertragung von Daten (,Videodaten®, ,Video-Stream*) von wenigs-
tens einer Datenbank 105 auf ein mobiles Endgerat 106 in Mobilfunknetzen (vgl.
Titel, Abs. [0025]; Abs. [0027] in Verbindung mit Fig. 2; Merkmal MO). Bei dem be-
kannten Verfahren wird eine Verknipfung 109 zu Daten der Datenbank 105 ange-
zeigt (vgl. Abs. [0028], ,...wird Mittels eines Dienstes des Mobilfunknetzes 101,
vorliegend mittels einer sogenannten MMS, eine Verknipfung 109 zu Daten 113
der Datenbank 105 auf das mobilen Endgerat 6 Ubertragen und zur Auswahl an-
gezeigt.“; Merkmal M2) und es werden seitens des Endgeréts 106 Daten bereitge-
halten, die wenigstens einem Teil von seitens der Datenbank 105 bereitgehalte-
nen Daten entsprechen (vgl. Abs. [0028], ,Mit der seitens des mobilen Endgeré-
tes 106 auswahlbaren Verknipfung 109 zu Daten 113 der Datenbank 105 wird ein
Teil 110 der mit der Verkntpfung 109 verknupften Daten 113 auf das mobile End-
gerat 106 Ubertragen und in einem Puffer-Speicher seitens des mobilen Endgera-
tes gespeichert.“; Merkmal M1). Bei Auswahl der angezeigten Verknipfung 109
werden entsprechend verknipfte Daten tUber das Mobilfunknetz empfangen und
wiedergegeben (vgl. Abs. [0029], ,Bei Auswahl 111 der angezeigten Verknip-
fung 109 ... werden entsprechend verknupfte Daten 113 von der die zur Ubertra-
gung vorgesehenen Daten bereithaltenden Datenbank 105 auf das mobile Endge-
rat 106 Ubertragen.”; Merkmal M3; vgl. Abs. [0026], ,Die auf das mobile Endge-
rat 6 Ubertragenen Daten 12 werden dann auf dem als Anzeigeeinrichtung dienen-

den Display 7 des mobilen Endgerats 6 zur Anzeige gebracht.“; Merkmal M4).
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Gemald dem bekannten Verfahren werden bei Auswahl der Verknupfung die auf
dem mobilen Endgerat vorhandenen Daten angezeigt und wahrend der Anzeige
werden die verbleibenden, verknlipften Daten von der Datenbank auf das mobile
Endgerat Ubertragen (vgl. Abs. [0030], ,Vorliegend wird bei Auswahl 111 der an-
gezeigten Verknupfung 109 seitens des mobilen Endgerates 106 der Teil 110 der
mit der Verknipfung 109 zu Daten 113 der Datenbank 105 Ubertragenen Daten
seitens des Displays 107 des mobilen Endgerates zur Anzeige gebracht, und wer-

den wahrend der Anzeige des Teils 110 der mit der Verknipfung 109 zu Da-
ten 113 der Datenbank 105 Ubertragenen Daten die verbleibenden, entsprechend
der Verknipfung 109 ausgewahlten Daten 113 kontinuierlich von der Daten-
bank 105 auf das mobile Endgerat 706 dbertragen ...“(Unterstreichung hinzuge-
fugt). Dabei liest der Fachmann mit bzw. es ergibt sich fur ihn zwanglos, dass hier-
zu eine Anfrage nach Daten entsprechend der Verknipfung 109 an das Endge-
rat 106 und an die Datenbank 105 gerichtet wird (Merkmal M5).

Bei Vorhandensein von Daten entsprechend der Verknipfung 109 wird bei dem
bekannten Verfahren seitens des Endgerates 106 zunachst der wenigstens eine
Teil von Daten, der den seitens der Datenbank bereitgehaltenen Daten entspricht,
wiedergegeben (vgl. Abs. [0030], ,Vorliegend wird bei Auswahl 111 der angezeig-
ten Verknupfung 109 seitens des mobilen Endgeréates 106 der Teil 110 der mit der
Verknupfung 109 zu Daten 113 der Datenbank 105 Ubertragenen Daten seitens
des Displays 107 des mobilen Endgerates zur Anzeige gebracht® Merkmal M6).
Anschlielend werden die tber das Mobilfunknetz 101 empfangenen Daten ent-
sprechend der VerknUpfung mit den seitens des Endgeréates (106) bereitgehalte-
nen Daten (110) wiedergegeben (vgl. Abs. [0030], ,...wdhrend der Anzeige des
Teils 110 der mit der Verknupfung 109 zu Daten 113 der Datenbank 105 Ubertra-

genen Daten die verbleibenden, entsprechend der Verknupfung 109 ausgewahlten

Daten 113 kontinuierlich von der Datenbank 105 auf das mobile Endgerat 106
Ubertragen und seitens des Displays 107 des mobilen Endgerates 106 im_An-
schluss an den Teil 110 der mit der Verknipfung 109 zu Daten 113 der Daten-

bank 105 Ubertragenen Daten kontinuierlich zur Anzeige gebracht,...”, Unterstrei-
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chung hinzugefigt; Merkmal M7w). Der Fachmann entnimmt der Druck-
schrift D6 somit auch, dass die Wiedergabe der verbleibenden Daten synchroni-
siert mit den seitens des mobilen Endgerats bereitgestellten Daten erfolgt, da die-
se — entsprechend seinem Verstandnis von ,synchronisieren — wahrend der An-
zeige des vorhandenen Datenteils kontinuierlich von der Datenbank auf das mobi-
le Endgeréat Ubertragen und seitens des Displays des mobilen Endgerates im An-
schluss an den vorhandenen Datenteil kontinuierlich zur Anzeige gebracht werden
(Merkmal M7gest).

Mithin gilt das Verfahren nach Anspruch 1 gemal Hauptantrag nicht mehr als neu
gegenuber dem Stand der Technik nach der Druckschrift DE 103 53 117 B3 (D6).

3. Zu den Hilfsantragen

3.1 Zum Hilfsantrag 1

a) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal3 Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom
Anspruch 1 des Hauptantrags durch Anderungen in den Merkmalen M2 und M7

(Anderungen zum bisherigen Merkmalswortlaut durchgestrichen):

M2y; wobei seitens des Endgerates (106) Daten (110) bereitge-
halten werden, welche wenigstens einem Teil (110) von sei-
tens der Datenbank (105) bereitgehaltenen Daten (113,
113') entsprechen,
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M7y bei Vorhandensein von Daten (110, 113, 113') entspre-
chend der Verknipfung (109) seitens des Endgerates (106)
zunachst der wenigstens—eine Teil (110) von Daten (110)
der den seitens der Datenbank (105) bereitgehaltenen Da-

ten (113') entspricht wiedergegeben wird und

b) GemalRl dem urspringlichen Wortlaut des Anspruchs 1 nach Hauptantrag war
auch umfasst, dass alle Daten bereits auf dem mobilen Endgerét vorhanden sind.
Gemal Anspruch 1 nach Hilfsantrag handelt es sich jetzt nur noch um einen Tell
der auf der Datenbank bereitgehaltenen Daten. Dies ist jedoch ebenfalls aus der
Druckschrift DE 103 53 117 B3 (D6) bekannt (vgl. Abs. [0028], ,,...wird ein Teil 110
der mit der Verknupfung 109 verknupften Daten 113 auf das mobile Endgeréat 106
Ubertragen und in einem Puffer-Speicher seitens des mobilen Endgerates gespei-

chert.”), wie bereits zum Hauptantrag ausgefuhrt worden ist.

Insoweit steht auch dem Verfahren des Anspruchs 1 gemaf} Hilfsantrag 1 der
Stand der Technik gemal der Druckschrift DE 103 53 117 B3 (D6) neuheitsschad-

lich entgegen.

3.2. Zum Hilfsantrag 2

a) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemalR Hilfsantrag 2 weist neben den Merk-

malen des Hilfsantrags 1 das zusatzliche Merkmal

M6a bei Vorhandensein von Daten (110) entsprechend der Ver-
knipfung (109) seitens des Endgerates (106) lediglich die
verbleibenden, entsprechend der Verknupfung (109) ausge-
wéhlten Daten (113) tber das Mobilfunknetz (101) empfan-

gen werden,

auf.
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b) Auch bei dem bekannten Verfahren nach der Druck-
schrift DE 103 53 117 B3 (D6) werden — wie zum Hauptantrag ausgefihrt — ledig-
lich die verbleibenden entsprechend der Verknipfung ausgewahlten Daten Uber
das Mobilfunknetz empfangen (vgl. Abs. [0030], ,...und werden wéahrend der An-
zeige des Teils 110 der mit der Verkniipfung 109 zu Daten 113 der Datenbank 105

Ubertragenen Daten die verbleibenden, entsprechend der Verkntpfung 109 aus-

gewahlten Daten 113 kontinuierlich von der Datenbank 105 auf das mobile Endge-
rat 106 Ubertragen ...“ (Unterstreichung hinzugefuigt)). Beziglich der ubrigen
Merkmale gelten die Ausfihrungen unter 3.1. zum Hilfsantrag 1 und unter 2. zum

Hauptantrag entsprechend.

Mithin erweist sich der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 2 eben-
falls als nicht neu gegeniuber dem Stand der Technik gemaR der Druck-
schrift DE 103 53 117 B3 (D6).

3.3. Zum Hilfsantrag 3

a) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemalR Hilfsantrag 3 weist neben den Merk-

malen des Hilfsantrags 2 die zusatzlichen Merkmale

M6b die wiederzugebenden Daten (110, 113, 113') seitens des
mobilen Endgerates (106) zur Wiedergabe in wenigstens ei-
nem daflr vorgesehenen und/oder eingerichteten Spei-
cher (114) gepuffert werden,

M6c wobei die Grolie des Speichers (114) an die zu Ubertragen-
den Daten und/oder an die zu Ubertragende Datenmenge

automatisch anpassbar ist,

auf.
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b) Aus dem bekannten Verfahren nach der Druckschrift DE 103 53 117 B3 (D6)
sind diese zusatzlichen Merkmale ebenfalls bekannt (vgl. Abs. [0028], ,...wird ein
Teil 110 der mit der Verknupfung 109 verknlUpften Daten 113 auf das mobile End-
gerat 106 ubertragen und in einem Puffer-Speicher seitens des mobilen Endgera-
tes gespeichert.“ sowie Patentanspriche 9 und 10; Merkmal M6b; Patentanspri-
che 13 und 14; Merkmal M6c). Bezuglich der Gbrigen Merkmale gelten die Aus-

fuhrungen unter 3.2 zum Hilfsantrag 2 entsprechend.

Mithin erweist sich der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 3 als nicht
neu gegenuber dem Stand der Technik gemafl der Druckschrift
DE 103 53 117 B3 (D6).

3.4. Zum Hilfsantrag 4

a) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaf Hilfsantrag 4 weist folgende Merkma-

le auf:

HO  Verfahren zur Ubertragung von Daten (113, 113) eines Au-
dio- und/oder Video-Streams von wenigstens einer zur
Ubertragung vorgesehene Daten (113, 113') eines Audio-
und/oder Video-Streams bereithaltenden Datenbank (105)
eines Streaming-Servers auf ein mobiles Endgerét (106) in
Mobilfunknetzen (101), wobei

H1  mittels MMS als Dienst des Mobilfunknetzes (101)
H1.1 eine Verknupfung (109) zu Daten (113, 113‘) eines
Audio- und/oder Video-Streams der Datenbank (105)

des Streaming-Servers

und
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ein Teil (110) der mit der Verknupfung (109) ver-
knupften Daten (113, 113') des Audio- und/oder Vi-
deo-Streams der Datenbank (105) des Streaming-

Servers

uber das Mobilfunknetz (101) auf das mobile Endge-

rat (106) Ubertragen werden, wobei

die Verknupfung (109) zu Daten (113, 113') des Audio-
und/oder Video-Streams der Datenbank (105) des Strea-
ming-Servers seitens einer Anzeigeeinrichtung (107) des
mobilen Endgerates (106) zur Auswahl angezeigt wird, und

wobei

der Teil (110) der mit der VerknUpfung (109) verknipften
Daten (113, 113") des Audio- und/oder Video-Streams der
Datenbank (105) des Streaming-Servers in einem Spei-
cher (114) seitens des mobilen Endgerétes (106) gespei-

chert wird, wobei

bei Auswahl (111) der seitens der Anzeigeeinrichtung (107)
des mobilen Endgerates (106) angezeigten Verknip-
fung (109) durch eine Aktivierungseingabe mittels einer Ein-

gabeeinrichtung (108) des mobilen Endgerates (106)

eine Anfrage (115) nach Daten (110, 113, 113') des
Audio- und/oder Video-Streams entsprechend der
Verkntpfung (109) an das Endgerat (106) und Uber
das Mobilfunknetz (101) an die Datenbank (105) ge-

richtet wird,
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bei Vorhandensein von Daten (110, 113, 113%) des
Audio- und/oder Videostreams entsprechend der
Verknipfung (109) seitens des Endgeréats (106) so-
fort der Teil (110) von Daten (110) des Audio-
und/oder Videostreams, der den seitens der Daten-
bank (105) des Streaming-Servers bereitgehaltenen
Daten (113") des Audio- und/oder Videostreams ent-

spricht wiedergegeben wird,

lediglich die verbleibenden, entsprechend der Ver-
knupfung (109) ausgewahlten Daten (113) des Au-
dio- und/oder Video-Streams Uber das Mobilfunk-
netz (101) von der Datenbank (105) des Streaming-
Servers angefragt und empfangen werden,

die Uber das Mobilfunknetz (101) von der Datenbank (105)
des Streaming-Servers empfangenen Daten (113) des Au-
dio- und/oder Videostreams entsprechend der Verknip-
fung (109) synchronisiert mit den seitens des Endgera-
tes (106) bereitgehaltenen Daten (110) des Audio- und/oder
Videostreams entsprechend der Verknipfung (109) wieder-

gegeben werden, wobei

die verbleibenden, entsprechend der Verknip-
fung (109) ausgewéhlten Daten (113) des Audio-
und/oder Video-Streams kontinuierlich von der Da-
tenbank (105) des Streaming Servers auf das mobile
Endgerat (106) Ubertragen und seitens der Anzeige-
einrichtung (107) des mobilen Endgerates (106) im
Anschluss an den in dem Speicher (114) des mobi-

len Endgerates (106) gespeicherten Teil (110) der
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mit der Verknupfung (109) verknupften Daten (113')

des Audio- und/oder Video-Streams wiedergegeben

werden.

b) Das auf dem Gebiet der Technik liegende Verfahren nach dem Anspruch 1 ge-

malfd Hilfsantrag 4 gilt ebenfalls als nicht neu.

Die Druckschrift DE 103 53 117 B3 (D6) offenbart ein Verfahren zur Ubertragung

von Daten (,Videodaten®) eines Audio- und/oder Video-Streams (,Video-Stream®)

von wenigstens einer Datenbank 105 eines Streaming-Servers auf ein mobiles
Endgerat 106 in Mobilfunknetzen (vgl. Abs. [0027] in Verbindung mit Fig. 2, Pa-

tentanspriche 1, 16 und 19, Merkmal HO).

Bei dem bekannten Verfahren werden
mittels MMS als Dienst des Mobilfunk-
netzes 101 eine Verknupfung 109 zu Da-
ten 113 eines Audio- und/oder Video-
Streams der Datenbank 105 des Strea-
ming-Servers und ein Teil 110 der mit
der Verknlipfung 109 verknlpften Daten
des Audio- und/oder Video-Streams der
Datenbank 105 des Streaming-Servers
Uber das Mobilfunknetz 101 auf das mo-
bile Endgerat 106 Ubertragen. Die Ver-
knipfung 109 zu Daten 113 des Audio-
und/oder Video-Streams der Daten-

bank 105 des Streaming-Servers wird
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seitens einer Anzeigeeinrichtung des mobilen Endgerates 106 zur Auswahl ange-

zeigt und der Teil 110 der mit der Verknupfung 109 verknipften Daten 113 des

Audio- und/oder Video-Streams der Datenbank 105 des Streaming-Servers in ei-

nem Speicher (,Pufferspeicher®) seitens des mobilen Endgerates 106 gespeichert
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(vgl. Abs. [0028] “Bei dem in Fig. 2 dargestellten Verfahren ... wird, ...mittels einer
sogenannten MMS, eine Verknipfung 109 zu Daten 113 der Datenbank 105 auf
das mobilen Endgeréat 6 Ubertragen und angezeigt. Mit der seitens des mobilen
Endgerates 106 auswéhlbaren Verknupfung 109 zu Daten 113 der Datenbank 105
wird ein Teil 110 der mit der Verknupfung 109 verknipften Daten 113 auf das mo-
bile Endgerat 106 Ubertragen und in einem Pufferspeicher seitens des mobilen
Endgerats gespeichert; Merkmale H1, H1.1, H1.2, H1.3, H2.1, H2.2).

Bei Auswahl 111 der seitens der Anzeigeeinrichtung des mobilen Endgerates 106
angezeigten Verknupfung 109 durch eine Aktivierungseingabe mittels einer Einga-
beeinrichtung des mobilen Endgerates 106 (vgl. Abs. [0029], ,Bei Auswahl 111 der
angezeigten Verknipfung 109 seitens des mobilen Endgerates 106 durch eine Ak-
tivierungseingabe Uber die als Eingabeeinrichtung dienende Tastatur 108 des mo-
bilen Endgerates 106,...“; Merkmal H3) wird bei dem bekannten Verfahren bei
Vorhandensein von Daten des Audio- und/oder Videostreams entsprechend der
Verknupfung 109 seitens des Endgerats 106, sofort der Teil von Daten des Audio-
und/oder Videostreams, der den seitens der Datenbank 105 des Streaming-Ser-
vers bereitgehaltenen Daten des Audio- und/oder Videostreams entspricht, wie-
dergegeben (vgl. Abs. [0030], ,Vorliegend wird bei Auswahl 111 der angezeigten
Verknupfung 109 seitens des mobilen Endgerates 106 der Teil 110 der mit der
Verknupfung 109 zu Daten 113 der Datenbank 105 Ubertragenen Daten seitens
des Displays 107 des mobilen Endgerétes zur Anzeige gebracht®; Merkmal H3.2).
Lediglich die verbleibenden, entsprechend der Verknipfung 109 ausgewdahlten
Daten 113 des Audio- und/oder Video-Streams werden uber das Mobilfunk-
netz 101 von der Datenbank 105 des Streaming-Servers angefragt und empfan-
gen (vgl. Abs. [0030], ,... und werden wahrend der Anzeige des Teils 110 der mit
der Verknupfung 109 zu Daten 113 der Datenbank 105 lbertragenen Daten die
verbleibenden, entsprechend der Verknipfung 109 ausgewahlten Daten 113 konti-

nuierlich von der Datenbank 105 auf das mobile Endgerét 106 lbertragen®, Unter-
streichung hinzugefugt; Merkmal H3.3). Dabei liest der Fachmann mit bzw. es er-

gibt sich fur ihn zwanglos, dass hierzu jeweils eine Anfrage nach Daten entspre-
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chend der Verknipfung 109 an das Endgerat 106 und an die Datenbank 105 ge-
richtet wird (Merkmal H3.1).

Die Uber das Mobilfunknetz 101 von der Datenbank 105 des Streaming-Servers
empfangenen Daten des Audio- und/oder Videostreams werden bei dem bekann-
ten Verfahren nach der Druckschrift DE 103 53 117 B3 (D6) entsprechend der
Verknupfung 109 mit den seitens des Endgerates 106 bereitgehaltenen Daten des
Audio- und/oder Videostreams entsprechend der Verknipfung 109 wiedergege-
ben, wobei die verbleibenden, entsprechend der Verknipfung 109 ausgewahlten
Daten des Audio- und/oder Video-Streams kontinuierlich von der Datenbank 105
des Streaming Servers auf das mobile Endgerat (106) tUbertragen und seitens der
Anzeigeeinrichtung 107 des mobilen Endgerates 106 im Anschluss an den in dem
Speicher (114) des mobilen Endgeréates 106 gespeicherten Teil der mit der Ver-
knupfung 109 verknlpften Daten des Audio- und/oder Video-Streams wiedergege-
ben werden (vgl. Abs. [0030], ,...der Teil 110 der mit der Verknupfung 109 zu Da-
ten 113 der Datenbank 105 Ubertragenen Daten seitens des Displays 107 des mo-
bilen Endgerates zur Anzeige gebracht, und werden wahrend der Anzeige des
Teils 110 der mit der Verknupfung 109 zu Daten 113 der Datenbank 105 Ubertra-

genen Daten die verbleibenden, entsprechend der Verknupfung 109 ausgewahlten

Daten 113 kontinuierlich von der Datenbank 105 auf das mobile Endgerat 106
Ubertragen und seitens des Displays 107 des mobilen Endgerates 106 im_An-
schluss an den Teil 110 der mit der Verknupfung 109 zu Daten 113 der Daten-
bank 105 Ubertragenen Daten kontinuierlich zur Anzeige gebracht). Mithin werden
auch bei dem Verfahren nach Druckschrift DE 103 53 117 B3 (D6) die Uber das
Mobilfunknetz 101 von der Datenbank 105 des Streaming-Servers empfangenen

Daten synchronisiert - im Sinne der vorliegenden Anmeldung - mit den auf dem

mobilen Endgerat vorhandenen Daten wiedergegeben (Merkmale H4 und H4.1).

Mithin sind alle Merkmale des Verfahrens nach Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag 4
aus der Druckschrift DE 103 53 117 B3 (D6) bekannt.
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Bei dieser Sachlage bedarf es keiner Entscheidung, ob der Gegenstand des An-
spruchs 1 nach Hilfsantrag 4 tber den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hin-
ausgeht, in der er beim Deutschen Patent- und Markenamt urspriinglich einge-

reicht worden ist.

4. Da die Anmelderin die Erteilung des Patents jeweils im Umfang vollstandiger
Anspruchssatze gemall Hauptantrag und den Hilfsantragen | bis IV begehrt hat
und sich der Anspruch 1 aller Antrage jeweils als nicht patentfahig erweist, erfillen
die Anspruchsséatze jeweils insgesamt nicht die fur eine Patenterteilung erforderli-

chen Voraussetzungen.

5. Die von der Anmelderin im Beschwerdeschriftsatz vom 5. Februar 2010 bean-
tragte Ruckerstattung der Beschwerdegebihr gemafR 8§ 80 (3) PatG ist nicht ver-

anlasst.

Die Anmelderin erachtet als Fazit ihrer Argumentation (vgl. Beschwerdebegrin-
dung S. 24 ff.) die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr auf Grund billigen Ermes-
sens fur gerechtfertigt. Nach ihrer Auffassung kénne ein besonderer Umstand eine
Ruckzahlung der Beschwerdegeblhr rechtfertigen, wie das Vorliegen von nicht
nachvollziehbaren Grinden im Beschluss der Priufungsstelle, weil diese unver-
standlich seien oder weil eine entscheidungserhebliche Tatsache lediglich be-
hauptet, aber nicht belegt werde, was vorliegend gegeben sei. Darliber hinaus
habe die Priufungsstelle in ihrem Beschluss die im Bescheid vom
12. Dezember 2008 genannten Grinde nur wiederholt und sei nicht in ausreichen-
der Form auf die Argumente der Anmelderin in ihrer Eingabe vom
23. September 2009 eingegangen. In diesem Schriftsatz sei auch beantragt wor-
den, bei fortbestehenden Bedenken hinsichtlich der Patentierbarkeit diese in ei-

nem weiteren Bescheid mitzuteilen, was nicht erfolgt sei.
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Dass die Prufungsstelle die Anmeldung ohne nochmaligen Bescheid zurtickgewie-
sen hat, ist rechtlich nicht zu beanstanden, da sich der Zurtickweisungsbeschluss
auf Griinde stitzt, die der Anmelderin im Erstbescheid mitgeteilt wurden und diese
die Anmeldung mit den urspringlichen Anspriichen weiterverfolgt hat. Der Be-
schluss lasst erkennen, dass die Priufungsstelle der Auffassung war, dass auf-
grund der Wirdigung des dem Fachmann allgemein bekannten Stands der Tech-
nik nach den Druckschriften D4 und D5 und vor allem auch aufgrund seiner Fach-
kenntnis die Zurickweisung der Anmeldung geboten war. Damit hat die Prifungs-
stelle deutlich gemacht, welche konkreten Offenbarungsstellen der Druckschrif-
ten D4 und D5 und welches Fachwissen sie in Bezug auf die Merkmale des An-
spruchs 1 fur beachtlich hielt und unter welchem rechtlichen Gesichtspunkt diese
in Betracht gezogen wurden. Entgegen der Auffassung der Anmelderin wurden
mithin auch die rechtlichen und tatsachlichen Erwéagungen, die zur Zuriickweisung
gefuihrt haben, nicht lediglich behauptet, sondern auch hinreichend erlautert. Zu-
dem hat sich die Prifungsstelle auch mit der Argumentation der Anmelderin ausei-
nandergesetzt, vgl. hierzu insbesondere S. 6 ff. des Zuriickweisungsbeschlusses
vom 3. Dezember 2009. Zum Erlass eines weiteren Bescheides der Prifungsstelle
vor Erlass des Zurlickweisungsbeschlusses bestand keine Veranlassung, da der
Anmelderin alle aus Sicht der Prifungsstelle relevanten Gesichtspunkte bereits im

Bescheid vom 12. Dezember 2008 mitgeteilt worden waren.

Weitere Anhaltspunkte fur eine Rickzahlung der Beschwerdegebuhr aus Billig-

keitsgrtinden sind nicht ersichtlich.

6. Bei dieser Sachlage kann den Antragen der Anmelderin, den Zuriickweisungs-
beschluss der Prufungsstelle vom 3. Dezember 2009 aufzuheben und in Folge ein
Patent auf Basis eines der von ihr gestellten Antrdge zu erteilen, sowie die Be-

schwerdegebuhr zuriickzuzahlen, nicht stattgegeben werden.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten
die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).

Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertigt wird,

dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Auslbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-
fangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften uiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist

(8 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des Patentgeset-
zes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundes-
gerichtshof schriftlich einzulegen (8 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift lautet:

Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (8 125a Absatz 2 des Patentgeset-
zes in Verbindung mit der Verordnung uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesge-
richtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBI. | S. 2130)). In
diesem Fall muss die Einreichung durch die Ubertragung des elektronischen Dokuments in die
elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).
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Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestitzt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung
des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begriinden.
Die Frist fiir die Begrindung betragt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbe-
schwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlangert werden (§ 102 Absatz 3 des Pa-

tentgesetzes). Die Begriindung muss enthalten:

1. die Erklarung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Ab&nderung
oder Aufhebung beantragt wird;

2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;

3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestutzt wird, dass das Gesetz in Be-
zug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den

Mangel ergeben
(8 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).
Vor dem Bundesgerichtshof miissen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zu-

gelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des Patentgeset-

zes).

Dr. Mayer Kopacek Albertshofer Dr. Wollny
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