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betreffend das européische Patent 0 8382 375
(DE 697 30 950)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 6. Mai 2015 durch den Vorsitzenden Richter Voit, die Richterin
Martens sowie die Richter Dipl.-Ing.  Mduller, Dipl.-Phys.  Univ.
Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi und Dipl.-Ing. Matter

fur Recht erkannt:
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Tatbestand

Die Beklagte war bei Klageerhebung am 8. Oktober 2012 eingetragene Inhaberin
des auch mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland er-
teilten  europaischen Patents EP 0882375 (Streitpatent), das am
21. Februar 1997 unter Inanspruchnahme der Prioritdt der finnischen Patentan-
meldung 960 895 vom 26. Februar 1996 angemeldet worden ist. Der deutsche Teil
des Streitpatents ist wahrend des Nichtigkeitsverfahrens auf die jetzige Inhaberin,
die Nokia Technologies Oy, Ubertragen worden, die seit 12. Marz 2015 im Patent-
register eingetragen ist.

Das in englischer Sprache verotffentlichte Streitpatent tragt die Bezeichnung:
,A Communication Network Terminal Supporting a Plurality of Applications/ Kom-
munikationsnetzwerkendgerat mit einer Vielfalt von Applikationen® und wird beim
Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 697 30 950.9 gefuhrt.
Es umfasst in der erteilten Fassung 19 Anspriche, von denen die Anspriiche 1, 2

und 16 einander nebengeordnet sind.

Die unabhangigen Anspriche lauten in der Verfahrenssprache Englisch in der
Fassung nach der Streitpatentschrift (EP 0 882 375 B1) wie folgt:

“1. A terminal (1) for a communication network, the terminal comprising
a plurality of applications (17,18) for displaying and processing of in-
formation and further comprising wireless communication means for
communicating user messages, characterised in that it comprises
means that have been arranged to receive a wirelessly communicat-
ed user message having information for one of said applications (17,
18) and a header relating to said one of said applications (17,18),
and means (8) arranged to address the information to a respective
one of said applications (17, 18) according to said header, the user
message has an address field (ADD) containing the address of the

destination of the message and a data field (INFO) containing the in-



16.

formation of the message, and that said header is in said data field
(INFO).

A terminal (1) for a communication network, the terminal comprising
a plurality of applications (17,18) for displaying and processing of in-
formation and further comprising wireless communication means for
communicating user messages, characterised in that it comprises
means (8, 10-12) that have been arranged to send information relat-
ing to one of said applications (17, 18) in a user message over wire-
less communication and means (8) arranged to add a header to the
user message, the header indicating the respective application (17,
18) that the information relates to, the user message has an address
field (ADD) containing the address of the destination of the message
and a data field (INFO) containing the information of the message,
and that said header is in said data field (INFO).

A method of transferring data between a first device and a second
device, the second device being remote from the first device, and
both the first and second device being one of a mobile station capa-
ble of communicating over a mobile communications network and of
a computer having a connection to the mobile communications net-
work, the method comprising:
retrieving a data entry from an application of the first device, said
application containing a plurality of data entries each having a
number of data fields,
transmitting said entry to the second device in a user message via
the mobile communications network, the user message comprising
a header for indicating, to the second device, which application of
a plurality of applications is comprised in the second device that
the data relates to, and the user message has an address field

containing the address of the destination of the message and a



data field containing the information of the message, and that said
header is in said data field, and
storing the received data entry in corresponding data fields in a

corresponding application of the second device.”

In deutscher Ubersetzung nach der DE 697 30 950 T2 lauten die Patentanspri-
che 1, 2 und 16 wie folgt:

”1-

Endgerat (1) fur ein Kommunikationsnetz, wobei das Endgerét meh-
rere Anwendungen (17,18) zum Anzeigen und Verarbeiten von In-
formationen und ferner Mittel zur drahtlosen Kommunikation fur die
Ubermittlung von Anwendernachrichten umfasst, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es Mittel, die so ausgebildet worden sind, dass sie
eine drahtlos ubermittelte Anwendernachricht empfangen, die Infor-
mationen flr eine der Anwendungen (17,18) sowie einen auf diese
eine der Anwendungen (17,18) bezogenen Kopf besitzt, und Mit-
tel (8), die so beschaffen sind, dass sie die Informationen entspre-
chend dem Kopf an eine Entsprechende der Anwendungen (17, 18)
richten, umfasst, wobei die Anwendernachricht ein Adressfeld (ADD),
das die Adresse des Ziels der Nachricht enthélt, und ein Datenfeld
(INFO), das die Informationen der Nachricht enthalt, besitzt, und
dass sich der Kopf in dem Datenfeld (INFO) befindet.

Endgerat (1) fur ein Kommunikationsnetz, wobei das Endgerat meh-
rere Anwendungen (17,18) zum Anzeigen und Verarbeiten von In-
formationen und ferner Mittel zur drahtlosen Kommunikation fur die
Ubermittlung von Anwendernachrichten umfasst, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es Mittel (8,10-12), die so ausgebildet worden sind,
dass sie Informationen, die auf eine der Anwendungen (17, 18) be-
zogen sind, in einer Anwendernachricht Uber eine drahtlose Kommu-
nikation senden, und Mittel (8), die so beschaffen sind, dass sie zu

der Anwendernachricht einen Kopf hinzufligen, umfasst, wobei der



Kopf die entsprechende Anwendung (17, 18) angibt, auf die sich die
Informationen beziehen, dass die Anwendernachricht ein Adressfeld
(ADD), das die Adresse des Ziels der Nachricht enthalt, und ein Da-
tenfeld (INFO), das die Informationen der Nachricht enthalt, besitzt
und dass sich der Kopf in dem Datenfeld (INFO) befindet.

16. Verfahren zum Ubertragen von Daten zwischen einer ersten Vorrich-
tung und einer zweiten Vorrichtung, wobei die zweite Vorrichtung von
der ersten Vorrichtung entfernt ist und wobei sowohl die erste Vor-
richtung als auch die zweite Vorrichtung entweder eine Mobilstation,
die Uber ein mobiles Kommunikationsnetz kommunizieren kdnnen,
oder ein Computer, der eine Verbindung mit dem mobilen Kommuni-
kationsnetz hat, sind, wobei das Verfahren umfasst:

Wiedergewinnen eines Dateneintrags aus einer Anwendung der
ersten Vorrichtung, wobei die Anwendung mehrere Dateneintrage
enthalt, wovon jeder eine Anzahl von Datenfeldern besitzt,

Senden des Eintrags zur zweiten Vorrichtung in einer Anwender-
nachricht Uber das mobile Kommunikationsnetz, wobei die An-
wendernachricht einen Kopf umfasst, der flr die zweite Vorrich-
tung angibt, auf welche der mehreren Anwendungen in der zwei-
ten Vorrichtung die Daten bezogen sind, und wobei die Anwen-
dernachricht ein Adressfeld, das die Adresse des Ziels der Nach-
richt enthalt, und ein Datenfeld, das die Informationen der Nach-
richt enthélt, besitzt, und dass sich der Kopf in dem Datenfeld be-
findet, und

Speichern des empfangenen Dateneintrags in entsprechenden
Datenfeldern in einer entsprechenden Anwendung der zweiten

Vorrichtung.”

Wegen des Wortlauts der Unteranspriiche 3 bis 15, die mit Ausnahme der An-

spruche 6, 8, 11 und 12 jeweils auf die Vorrichtungsanspriche 1 oder 2 rtickbezo-



gen sind, und der auf den nebengeordneten Verfahrensanspruch 16 rickbezoge-
nen Unteranspriche 17 bis 19 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Die Klagerin, die einem Wechsel der Beklagtenstellung von der friheren Patentin-
haberin auf die Nebenintervenientin nicht zugestimmt hat, greift das Streitpatent in
vollem Umfang an. Sie ist der Ansicht, es nehme zu Unrecht die Prioritat der finni-
schen Anmeldung in Anspruch. Das Streitpatent sei fir nichtig zu erkléaren, da sei-
ne Gegenstande gegentber dem Stand der Technik nicht neu seien und daneben
Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung hinaus-
gingen.

Zur Begriindung der fehlenden Patentfahigkeit beruft sich die Klagerin u. a. auf

folgende Unterlagen:

NK3: Streitpatentschrift EP 0882 375 B1

NK8: Offenlegungsschrift WO 97/32439 A2 des Streitpatents

D1: EP 0 689 368 Al

D2: US 4 354 252 A

D3: ETSI STC SMG4, SMG4 TDoc 235/95, veroffentlicht im Rah-
men des ETSI-Treffens in Turin vom 25. bis 27. September
1995.

NK4: GSM 03.40 Mobilfunkstandard, Version 4.11.0, Januar 1996.

NK4a: GSM 03.40 Mobilfunkstandard, Version 4.9.1, Oktober 1994.

D4: GSM 03.40 Mobilfunkstandard, Version 5.3.0, Juli 1996.

D5b: Uyless Black: “TCP/IP and Related Protocols”, 2. Auflage 1995.

D5c: Craig Hunt: ,TCP/IP Netzwerk Administration®, 1. Auflage 1995.

D5d: .relescript Language Reference®, verdffentlicht im Oktober
1995.

Db5e: ,Magic Cap Concepts®, veroffentlicht im September 1995.

D5f: Jim White: “General Magic, Mobile Agents White Paper”, 1996.

D5g: ARDIS Network Connectivity Guide, veroffentlicht im Februar
1991.

D5h: Michael Santifaller: ,TCP/IP und ONC/NFS in Theorie und Pra-

xis“, 3. Auflage 1995.



D6:

D7:

D8:
D8a:
D9:
D10:

D10-1:

D10-2:

D11:

D12:
D12a:

D12b

D13:
D14:

D15:
D16:
D17:
D1l7a:
D19:
D20:
D21:
D21a:
NK21:
NK23:

NK24:

,GloMop: Global Mobile Computing by Proxy“, Verdoffentlichung
der GloMop Group, 13. September 1995.

Request for comments 1889, RTP: A Transport Protocol for Re-
al-Time Applications, veréffentlicht im Januar 1996.

EP 0683 963 B1

WO 95/16330 A1, Offenlegungsschrift der D8
EP 0634 719 A2

Anlagenkonvolut mit:

Wireless Data Communications - The Choices”, veroffentlicht
1995.

~S0ftware Product Description - RoamAbout Transport for O-
penVMS VAX, Version 2.0", veroffentlicht im Dezember 1993.

Frank J. Derfler: “TCP/IP for Multiplatform Networking”. PC Ma-
gazine, June 27, 1989.

WO 97/28662 Al

Auszug des TIA/EIA Interim Standard. 800 MHz TDMA Cellular
- Radio Interface - Mobile Station - Base Station Compatibility -
Digital Control Channel. TIA/EIA/IS-136.1. December 1994.

Auszug des Standarddokuments 1S-136.1 Rev 0, vero6ffentlicht
im Mai 1995.

WO 96/00373 Al

Narrowband Sockets Specification, Revision 09, September
1996.

US 5457 680 A

WO 97/01940 Al

WO 97/50037 Al

Prioritdtsdokument US 08/670,678 der D17

WO 92/14329 Al

EP 0671721 A2

EP 0631419 Al

Artikel der Zeitschrift ,Infoworld” vom 12. Oktober 1992, S. 45.
IBM Dictionary of Computing (Stand 1994).

ASCII-Tabelle (im Internet abrufbar unter
http://lwww.theasciicode.com.ar/ascii-control-characters/line-
feed-ascii-code-10.html).

Anlagenkonvolut mit:



NK24-1:

NK24-2:

Auszug aus dem Fachworterbuch ,Computer Englisch", 1993,
S.112.

Auszug aus Langenscheidts Grol3worterbuch Englisch, 7. Aufl.
1996, S. 51

sowie auf drei Vorbenutzungen nebst dazugehdrenden Unterlagen:

ohne Bez.:
D5:
Db5a:
NK16:
NK16a:
D1is:
D18a:
NK22:
NK25:
NK25:
NK25a:

Motorola Envoy

Motorola Envoy, User's Guide, 1994.

Bloomberg Businessweek, 13. Juni 1994.

Artikel aus dem Network World Newsletter vom 13. Marz 1995.
WO 96/03707 Al

Nokia Communicator 9000

Handbuch des Nokia Communicator 9000.

Pressemitteilung der Beklagten vom 15. August 1996.

IBM Simon

Benutzerhandbuch des Mobiltelefons IBM Simon.

Anlagenkonvolut mit einem Artikel der Zeitschrift ,Telecommu-
nications®, Januar 1994, S. 16, und einem Produkttest aus dem
Jahr 1995.

Die Klagerin beantragt,

das Streitpatent mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesre-

publik Deutschland in vollem Umfang fir nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise das Patent teilweise fur nichtig zu erklaren, soweit es

Uber die Fassung der Anspriche nach einem der Hilfsantrage 1
bis 8A geméald Anlage NB 11 zum Schriftsatz vom 2. Méarz 2015 in

der Reihenfolge
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Anspruche 1 bis 18 gemal Hilfsantrag 1 vom 2. Marz 2015,

Anspruche 1 bis 18 gemal Hilfsantrag 1A vom 2. Méarz 2015,
Anspriche 1 bis 17 gemal Hilfsantrag 1B vom 2. Marz 2015,
Anspriche 1 bis 18 gemal Hilfsantrag 2 vom 2. Marz 2015,

Anspruche 1 bis 18 gemal Hilfsantrag 2A vom 2. Mérz 2015,
Anspruche 1 bis 17 gemal Hilfsantrag 2B vom 2. Méarz 2015,
Anspriche 1 bis 18 gemaR Hilfsantrag 3 vom 2. Méarz 2015,

Anspriche 1 bis 18 gemal Hilfsantrag 3A vom 2. Marz 2015,
Anspruche 1 bis 18 gemal Hilfsantrag 3B vom 2. Méarz 2015,
Anspruche 1 bis 17 gemalf Hilfsantrag 3C vom 2. Marz 2015,
Anspriche 1 bis 17 gemal Hilfsantrag 3D vom 2. Marz 2015,
Anspriche 1 bis 18 gemaR Hilfsantrag 3E vom 2. Marz 2015,
Anspruche 1 bis 17 gemal Hilfsantrag 3F vom 2. Marz 2015,
Anspruche 1 bis 18 gemal Hilfsantrag 4 vom 2. Marz 2015,

Anspriche 1 bis 18 gemal Hilfsantrag 4A vom 2. Marz 2015,
Anspriche 1 bis 17 gemal Hilfsantrag 4B vom 2. Mérz 2015,
Anspruche 1 bis 17 gemal Hilfsantrag 4C vom 2. Marz 2015,
Anspruche 1 bis 17 gemal Hilfsantrag 4D vom 2. Marz 2015,
Anspriche 1 bis 17 gemal Hilfsantrag 4E vom 2. Marz 2015,
Anspriche 1 bis 18 gemaR Hilfsantrag 4F vom 2. Marz 2015,
Anspruche 1 bis 18 gemal Hilfsantrag 5 vom 2. Marz 2015,

Anspruche 1 bis 17 gemal} Hilfsantrag 5A vom 2. Mérz 2015,
Anspriche 1 bis 17 gemalf? Hilfsantrag 5B vom 2. Marz 2015,
Anspriche 1 bis 17 gemalf? Hilfsantrag 5C vom 2. Marz 2015,
Anspruche 1 bis 17 gemal} Hilfsantrag 5D vom 2. Mérz 2015,
Anspruche 1 bis 17 gemal} Hilfsantrag 5E vom 2. Méarz 2015,
Anspriche 1 bis 17 gemalf? Hilfsantrag 5F vom 2. Méarz 2015,
Anspriche 1 bis 17 gemalfd Hilfsantrag 5G vom 2. Marz 2015,
Anspriiche 1 bis 18 gemal Hilfsantrag 5H vom 2. Marz 2015,
Anspriiche 1 bis 17 gemal Hilfsantrag 51 vom 2. Méarz 2015,

Anspriche 1 bis 17 gemal Hilfsantrag 5J vom 2. Mérz 2015,
Anspriche 1 bis 17 gemal Hilfsantrag 5K vom 2. Marz 2015,
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Anspruche 1 bis 18 gemal Hilfsantrag 6 vom 2. Marz 2015,
Anspriche 1 bis 18 gemal Hilfsantrag 6A vom 2. Marz 2015,
Anspriche 1 bis 18 gemal Hilfsantrag 7 vom 2. Marz 2015,
Anspriche 1 bis 18 gemal Hilfsantrag 8 vom 2. Marz 2015,
Anspruche 1 bis 18 gemal Hilfsantrag 8A vom 2. Mérz 2015,

hinausgeht, mit der gednderten Mal3gabe, dass Hilfsantrag 7 an

letzter Stelle zu prifen sein soll.

In der mindlichen Verhandlung hat die Nebenintervenientin ergdnzend beantragt,
Hilfsantrag 5 vom 2. Marz 2015 durch die in der miundlichen Verhandlung utber-

11

reichten Hilfsantrage 5, 5 und 5“ in der Reihenfolge 5°, 5%, 5 zu ersetzen. Wei-
terhin hat sie erklart, bei Hilfsantrag 6 werde Anspruch 1, bei Hilfsantrag 7 An-

spruch 2 ersatzlos gestrichen.

Die insgesamt 39 geltenden Hilfsantrage, die in acht Serien unterteilt sind, figen
den erteilten Ansprichen in unterschiedlicher Kombination und teilweise vonei-
nander abweichenden Wortlaut 27 neue Merkmale hinzu. Zum Wortlaut der Pa-
tentanspriche nach den Hilfsantragen wird auf Grund ihres Umfangs auf die Akten

verwiesen.

Die Beklagte tritt den Ausfihrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und
halt das Streitpatent fur rechtsbestandig. Jedenfalls im Umfang eines der Hilfsan-
trdge seien seine Gegenstande nicht unzulassig erweitert, neu und beruhten auch

auf einer erfinderischen Téatigkeit.

Sie verweist zur Stutzung ihrer Antrage u. a. auf folgende Dokumente:

NB2 Buch ,Presenting Magic Cap" von Barbara Kastner, 1994.

NB3 RFC 793, Transmission Control Protocol, Darpa Internet Pro-
gram, Protocol Specification, September 1981.

NB4 Gutachten, das die Patentinhaberin bei dem privatrechtlichen
Unternehmen serv.ip des Osterreichischen Patentamts zur Be-



NBS

NB6

NB12

NB13

NB14

ohne Bez.:
ohne Bez.:

-12 -

urteilung der Rechtsbestandigkeit des Streitpatents gegenuber
der D5 in Auftrag gegeben hat.

Veroffentlichungsliste von Herrn Professor Fox von dessen
Homepage, Dec. 2003.

Handbuch des Sony MagicLink, S. 1-18, 183, 184.

Auszug aus dem Buch “Internetworking With TCP/IP Vol. 1:
Principles, Protocol, and Architecture” von Douglas E. Comer, 3.
Auflage 1995.

Auszug aus dem Buch ,The TCP/IP Guide® von Charles M. Ko-
zierok aus dem Jahr 2005.

Auszug aus dem "Dictionary of Contemporary English®, Lagman
Group Ltd., zweite Auflage, 1979.

US 2002/0119794 Al
Auszug aus dem Standard PN3011-1 v. 29. August 1994.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Ubrigen wird auf das Sitzungsprotokoll

sowie den gesamten Akteninhalt, insbesondere auf die Schriftsatze der Parteien

mit samtlichen Anlagen, Bezug genommen.

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis nach § 83 PatG vom 27. Januar 2015

zugestellt.
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Entscheidungsgrinde

Die Klage ist zulassig. Sie richtet sich weiterhin gegen die bisherige Beklagte, No-
kia Corp., da die nach Rechtshangigkeit der Nichtigkeitsklage erfolgte Umschrei-
bung des Streitpatents im Patentregister auf die Nebenintervenientin, Nokia Tech-
nologies Oy, ohne Einfluss auf die Beklagtenstellung ist (88 99 Abs. 1 PatG, 265
Abs. 2 Satz 1, 325 Abs. 1 ZPO; vgl. auch BGH GRUR 1992, 430 Tauchcomputer).

Die Klage hat auch Erfolg, da das Streitpatent in der erteilten Fassung wegen un-
zulassiger Erweiterung (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢
EPU) und mangels Patentfahigkeit fur nichtig zu erklaren ist (Art. 1l 86 Abs. 1
Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 52, 54, 56 EPU). Es hat auch in
keiner der hilfsweise verteidigten Fassungen Bestand, da sich seine Gegenstande

jeweils in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben.

1. Das Streitpatent betrifft ein Endgerat fur ein Kommunikationsnetz, wobei
das Endgerat mehrere Anwendungen und ferner Mittel zum drahtlosen Senden
bzw. Empfangen von Anwendernachrichten umfasst. Die Anwendernachrichten
besitzen Informationen fir eine der Anwendungen sowie einen auf diese eine An-
wendung bezogenen Kopf. Das Streitpatent betrifft aul3erdem ein Verfahren zum
Ubertragen von derartigen Anwendernachrichten zwischen einer ersten Vorrich-
tung und einer zweiten Vorrichtung, wobei sowohl die erste Vorrichtung als auch
die zweite Vorrichtung entweder eine Mobilstation, die Gber ein mobiles Kommuni-
kationsnetz kommunizieren kann, oder ein Computer ist, der eine Verbindung mit
dem mobilen Kommunikationsnetz hat (Patentschrift, Abs. [0001], [0007]).
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In der Streitpatentschrift ist ausgefuhrt, dass es ein Problem von Communicator
ahnlichen Geraten (communicator-like devices) bzw. Organizer &hnlichen Geraten
(organiser type device) sei, wie Informationen in Bezug auf verschiedene Anwen-
dungen auf diesen Geraten zu senden und zu behandeln sind (Abs. [0003], Z. 26,
27, Abs. [0002]). Erfindungsgemald sei erkannt worden, dass der in einem Mobil-
stationensystem bereits vorhandene Kurznachrichtendienst (short message ser-
vice) flr das Senden von Informationen zu Anwendungen verwendet werden kon-
ne, sodass es gegenuber dem Stand der Technik vorteilhafterweise keine Not-
wendigkeit mehr gebe, einen offline Mail-Server fur das Senden der anwendungs-

bezogenen Informationen aufzubauen (Abs. [0010], Z. 27-30).

Ein Aspekt der Erfindung bestehe somit darin, dass Kurznachrichten anwen-
dungsbezogene Nachrichten darstellten. Die Kurznachrichten wirden in tblicher
Weise an eine Mobilstation adressiert (address field (ADD), address of the desti-
nation = Kennung einer empfangenden Mobilstation) und enthielten als Nutzdaten
(data field (INFO)) einen als Kopf (header) bezeichneten Anwendungskennzeich-
ner (application identifier), der die Zuordnung zu einer Anwendung ermégliche
(Abs. [0024], [0025], Fig. 5).

EP 0 882 375 B1
address field, i.e. data field = content

receiving mobile /—of the short
station identifier /’\ FR message

[/ header = application

LADD CTRLI INFO 1 <—jidentifier is placed in

/7 —-— N the data field
0 - 168 bit

/|FeIRw]

SAPI

Figure 5

Figur 5 gemaf Streitpatentschrift NK3 mit Erlauterungen des Senats

Die Erfindung wird zwar in der Beschreibung vorwiegend in Bezug auf Mobilfunk-
netze, Kurznachrichten und einem Communicator &hnlichen Gerat erlautert, die

erteilten unabh&ngigen Anspriiche sind mit den Angaben drahtlose Kommunikati-
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on (wireless communication), Anwendernachrichten (user messages) und Endge-

rat bzw. Vorrichtung (terminal, device) jedoch weiter gefasst.

2. Die erteilte Fassung des Streitpatents umfasst drei unabhéngige Anspru-
che. Mit dem Anspruch 1 wird ein Endgerat beansprucht, das Mittel umfasst, die
so ausgebildet worden sind, dass sie eine drahtlos Ubermittelte Anwendernach-
richt empfangen, die Informationen flr eine der Anwendungen besitzt, die auf
dem Endgerét installiert sind. Der nebengeordnete Anspruch 2 betrifft ein Endge-
rat mit Mitteln, die so ausgebildet worden sind, dass sie Informationen, die auf ei-
ne der Anwendungen bezogen sind, in einer Anwendernachricht tGber eine draht-
lose Kommunikation senden. Der nebengeordnete Anspruch 16 betrifft ein Ver-
fahren zum Ubertragen von Daten zwischen einer ersten Vorrichtung und einer

zweiten Vorrichtung.

Die Endgerate nach den nebengeordneten Ansprichen 1 und 2 gemal erteilter

Fassung gliedern sich in folgende Merkmale:

Patentanspruch 1
1 A terminal (1) for a communication network,

2.1 the terminal comprising a plurality of applications (17, 18) for display-

ing and processing of information

2.2 and further comprising wireless communication means for communi-

cating user messages,
characterised in that

3 it comprises means that have been arranged to receive a wirelessly

communicated user message

4.1 having information for one of said applications (17, 18) and a header
relating to said one of said applications (17, 18),



4.2

4.3

4.4

-16 -

and means (8) arranged to address the information to a respective
one of said applications (17, 18) according to said header,

the user message has an address field (ADD) containing the address
of the destination of the message

and a data field (INFO) containing the information of the message,

and that said header is in said data field (INFO).

Patentanspruch 2

2.1

2.2

A terminal (1) for a communication network,

the terminal comprising a plurality of applications (17, 18) for display-

ing and processing of information

and further comprising wireless communication means for communi-

cating user messages,

characterised in that

6

4.2

4.3

4.4

it comprises means (8, 10 - 12) that have been arranged to send in-
formation relating to one of said applications (17, 18) in a user mes-

sage over wireless communication

and means (8) arranged to add a header to the user message, the
header indicating the respective application (17, 18) that the infor-

mation relates to,

the user message has an address field (ADD) containing the address

of the destination of the message
and a data field (INFO) containing the information of the message,

and that said header is in said data field (INFO).
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Das Verfahren nach dem erteilten Patentanspruch 16 lautet gegliedert:

16 A method of transferring data between a first device and a second

device,
16.1.1the second device being remote from the first device,

16.1.2 and both the first and second device being one of a mobile station
capable of communicating over a mobile communications network
and of a computer having a connection to the mobile communica-

tions network,

16.2 the method comprising: retrieving a data entry from an application of
the first device, said application containing a plurality of data entries
each having a number of data fields,

16.3 transmitting said entry to the second device in a user message via

the mobile communications network,

4.1 the user message comprising a header for indicating, to the second
device, which application of a plurality of applications is comprised in

the second device that the data relates to,

4.2 and the user message has an address field containing the address of

the destination of the message
4.3 and a data field containing the information of the message,
4.4  and that said header is in said data field,

16.5 and storing the received data entry in corresponding data fields in a

corresponding application of the second device.

3. Bezuglich des Fachmanns geht der Senat von einem Diplom-Ingenieur
(Universitat) der Fachrichtung Nachrichtentechnik aus, der Uber eine mehrjahrige
Berufserfahrung bei der Definition und Entwicklung von Anwendungen in digitalen
Mobilfunksystemen verflgt.
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4. Die Begrifflichkeiten in den erteilten Ansprichen versteht der Fachmann wie

folgt:

Endgerat (terminal):

Die Endgerate gemald den unabhangigen Ansprichen 1, 2 sind nicht auf
Mobiltelefone oder auf PDAs beschrénkt (traditional mobile phone like de-
vice, organiser like device, communicator like device, Streitpatentschrift
NK3, Abs. [0002], [0003]). Die Angabe im erteilten Verfahrensanspruch 16,
dass die Vorrichtung entweder eine Mobilstation, die Uber ein mobiles
Kommunikationsnetz kommunizieren kann, oder ein Computer ist, der eine
Verbindung mit dem mobilen Kommunikationsnetz hat, findet sich hinsicht-
lich der Endgerate nach den Anspriichen 1, 2 erst im Unteranspruch 5.

Anwendung (application):

Das Streitpatent enthalt diesbezlglich keine Begriffsbestimmung. Im Zu-
sammenhang mit dem Ausfluhrungsbeispiel einer Kalender-Anwendung
(calendar application) ist angegeben, dass der Kalender bevorzugt als ein
Anwendungsprogramm (application program) implementiert ist (NKS3,
Abs. [0075], S.17, Z.31-36). Das Streitpatent Uberlasst es somit dem
Fachmann, in welcher softwaretechnischen Form die Anwendungen auszu-
gestalten sind, insbesondere sind die anspruchsgeméfen Anwendungen
strukturell nicht auf separate Anwendungsprogramme festgelegt. Der Um-
fang der Anwendungen gemalf den Anspriichen 1 oder 2 ist vielmehr nur
dadurch beschrankt, dass diese zur Anzeige und Verarbeitung von In-
formationen dienen sollen (Merkmal 2.1). Diese funktionelle Angabe ist
wiederum sehr weit auszulegen; eine Information wird nach Uberzeugung
des Senats bereits dadurch verarbeitet, dass sie z. B. auf einer Speicher-
einrichtung des Endgerats temporar zwischengespeichert wird. Auf einer
vergleichbaren Abstraktionsebene enthalt der nebengeordnete Anspruch 16
die Anweisungen, dass eine Anwendung mehrere Dateneintrage enthalt,

wovon jeder eine Anzahl von Datenfeldern besitzt, und die Dateneintrage
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wiedergewonnen bzw. gespeichert werden (Merkmale 16.2, 16.5). Unter
den Begriff der Anwendung fallt somit jedwede Softwarekomponente, so-
lange diese nur Informationen anzeigen und verarbeiten kann bzw. Daten-
eintrage in Datenfeldern wiedergewinnen und speichern kann. Auch ein Teil
des Betriebssystems bzw. ein Softwaremodul kann eine anspruchsgemalie
Anwendung darstellen, solange dieses die genannten Funktionen hat. Ein
vergleichbar funktionales Verstandnis des Begriffs der Anwendung wird
auch in der Fachliteratur vertreten. So definiert die Schrift NK21, IBM Dic-
tionary of Computing (Stand 1994), Eintrag ,application®, Nr. (2), den Begriff
der Anwendung als eine Reihe von Softwarekomponenten zur Durchfih-
rung spezifischer nutzerorientierter Aufgaben. Die Sichtweise der Beklag-
ten, den Begriff der Anwendung im Sinne der Ausfihrungsbeispiele des
Streitpatents als separat zu startendes Anwendungsprogramm auszulegen,
ist somit weder durch den Wortlaut der erteilten Ansprtiche noch durch den
Ublichen Sprachgebrauch gerechtfertigt. Der Senat kann auch der Ausle-
gung der Beklagten nicht folgen, unter Anwendungen i. S. d. Merkmals 2.1
nur diejenigen Anwendungen zu verstehen, die durch einen Kopf (header)
gemald Merkmal 4.1 identifizierbar sind. Gemald dem erteilten Anspruch 1
sollen im Endgerat Mittel vorhanden sein, die eine drahtlos Ubermittelte
Anwendernachricht empfangen, die Informationen fir eine der Anwendun-
gen (17, 18) sowie einen auf diese eine der Anwendungen (17, 18) bezo-
genen Kopf besitzt, und Mittel (8), die so beschaffen sind, dass sie die In-
formationen entsprechend dem Kopf an eine entsprechende der Anwen-
dungen (17, 18) richten (Merkmale 4.1, 5). Entsprechendes qilt fur die ne-
bengeordneten Anspriiche 2 und 16.

Drahtlose Kommunikation (wireless communication):

Die drahtlose Kommunikation der Endgeréte gemal? den nebengeordneten
Ansprichen 1, 2 (Merkmale 2.2, 3) ist nicht auf eine Kommunikation in Mo-
bilfunknetzen beschrénkt, sondern wird etwa auch tber ein drahtloses loka-
les Netz (WLAN) erfolgen kénnen.
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Anwendernachricht (user message):

In Abs. [0008] der Streitpatentschrift (im weiteren Text: NK3) ist ausgefihrt,
dass die Anwendernachrichten eine begrenzte Informationsmenge enthiel-
ten, weshalb sie schnell zu Ubertragen seien. Nach Ausgestaltungen der Er-
findung (vgl. erteilte Unteranspriche 4, 7, 19), die den Patentgegenstand

nicht beschranken, ist die Anwendernachricht entweder

eine Kurznachricht oder

eine Nachricht gemaf der standardisierten Short Message Service

(SMS)-Nachricht,

- eine Nachricht geméaR der standardisierten R-Datenfeld (R data)-
Nachricht,

- eine Nachricht gemal3 der standardisierten Unstructured Supplemen-
tary Service Data (USSD)-Nachricht,

- eine Nachricht gemalR der standardisierten Service Operator Code

(SOC)-Nachricht oder

- eine Nachricht gemal einem drahtlosen Paketfunkdienst.

Gemald Streitpatent werden Kommunikationsformen, wie SMS, USSD,
R data und SOC, als Anwendernachrichten bezeichnet, trotz der Tatsache,
dass solche Nachrichten auch von einem Netzbetreiber (operator) und
nicht nur von einem Anwender gesendet werden konnen (NK3, S. 3,
Z. 4-6). Auch auf Grund des Verweises auf paketvermittelte Kommunikation
(NK3, Abs. [0009]), ist der Begriff der Anwendernachricht weit auszulegen,

und schliel3t insbesondere auch IP-Datagramme ein.

Kopf (header):

Unter einem Kopf versteht der Fachmann einen Vorspann zu einer Daten-
struktur, der Zusatzinformationen zu dieser Datenstruktur enthalt. Als Kopf
bezeichnet der Fachmann somit nur eine Information, die sich am Anfang
einer Datenstruktur und nicht etwa an anderer Stelle, etwa deren Ende be-
findet. Das Streitpatent vermittelt ein &ahnliches Verstandnis, denn in

Abs. [0007] der Streitpatentschrift ist ausgefihrt, dass z. B. dem Kopf, der
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eine spezifische Anwendung angibt, die Daten bezuglich dieser spezifi-
schen Anwendung folgen.

Gemal} Streitpatent ist der Kopf im Datenfeld der Anwendernachricht ent-
halten (Merkmal 4.4) und auf eine der Anwendungen bezogen (Anspruch 1,
Merkmal 4.1) oder gibt z. B. die Anwendung an, auf die sich die Informatio-
nen beziehen (Anspruch 2, Merkmal 7). Nach einem Ausfiihrungsbeispiel
der Erfindung werden ASCII-Zeichen, im Beispiel einer Visitenkarten-
Anwendung die Buchstaben ,BC* oder ,Business card® der zu sendenden
Kurznachricht hinzugefugt (NK3, S. 5, Z. 52-54, S. 6, Z. 20-22).

Zur erteilten Fassung des Streitpatents

1. Das Patent ist in seiner erteilten Fassung (Hauptantrag) nicht bestandsfa-
hig, da dessen Gegenstand Uber den Inhalt der urspringlichen Anmeldung hin-
ausgeht (Artikel Il § 6 Absatz 1 Nr. 3 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPU).

Die Gegenstande der erteilten selbstandigen Patentanspriiche 1, 2 sowie 16
gehen zwar in zuldssiger Weise auf die urspringlich eingereichten Unterlagen zu-
rick. Insbesondere offenbaren die Anmeldeunterlagen ein Ausfuhrungsbeispiel
(vgl. Offenlegungsschrift, NK8, S. 9, Z. 23-25), wonach ein Kennzeichner (applica-
tion identifier) zum Anfang des Informationsfeldes der zuerst zu sendenden Kurz-
nachricht hinzugefiigt wird. Einen solchen Kennzeichner bezeichnet der Fach-
mann als Kopf (header). Weiterhin stellt der im Anspruch 16 beanspruchte Daten-
eintrag einer Anwendung (data entry from an application) nach Erkenntnis des
Senats keinen allgemeineren Gegenstand dar als der ursprungsoffenbarte An-
wendungsdatensatz (application record) (vgl. NK8, S. 9, Z. 14-16). Zumindest am
Beispiel einer Visitenkarten-Anwendung (Business card application, NK8, S. 9,
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Z. 33-36), einer Reiseanfrage-Anwendung (Trip request, NK8, S. 13, Z. 15-20) und
einer Fax-Postfach-Anwendung (Fax Box application, NK8, S. 12, Z. 17-25) ist es
auch ursprungsoffenbart, dass diese Anwendungen mehrere Datensétze (dort bu-
siness cards bzw. stored position application records bzw. faxes) verwalten kon-

nen.

Entgegen der Auffassung der Klagerin ist auch der Gegenstand des erteilten Un-
teranspruch 8 ursprungsoffenbart. Der Senat ordnet dem Verb ,to point to“ ge-
genuber der ursprungsoffenbarten Angabe ,to indicate” (NK8, S. 2, Z. 19-22) kei-
nen unterschiedlichen und z. B. gegenuber der Angabe ,relating to" im erteilten

Anspruch 1 auch keinen zusétzlichen technischen Bedeutungsinhalt zu.

Die im erteilten Unteranspruch 6 beschriebene variierende Information von einer
.instance of a received user message to another instance of a received user mes-
sage“ sieht der Senat jedoch nicht unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung
gehorend offenbart an. Der Begriff der Instanz einer Anwendernachricht wird in
den Anmeldeunterlagen nicht verwendet. Selbst unter der Annahme, dass der
Fachmann unter einer solchen Instanz eine einzelne Auspragung bzw. ein beliebi-
ges Exemplar einer Anwendernachricht versteht, ist es den Anmeldeunterlagen
nicht unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehérend entnehmbar, dass An-
wendernachrichten nicht wiederholt werden dirfen, sondern sich die empfangenen
Informationen von einer konkret empfangenen Anwendernachricht zu einer weite-

ren empfangenen Anwendernachricht &ndern oder unterscheiden.

2. Im Ubrigen sind die Gegenstande der erteilten Anspriiche 1, 2 und 16 oh-
nehin weder gegeniiber dem Stand der Technik nach der Schrift D1, EP 0 689 368
A1, noch gegentiber dem Stand der Technik nach der Schrift D19, WO 92/14329
Al, patentfahig (Art. 1l 86 Abs.1 Nr.1 IntPatUG i.V.m. Art. 138 Abs. 1
Buchst. a), Art. 52, 54, 56 EPU).

2.1 Die Schrift D1, EP 0 689 368 Al, betrifft eine Vielzahl von Endgeraten (Mo-
bilfunktelefone 4, PC 9), die in einem Mobilfunknetz 1 Meldungen von einer zent-
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ralen Einheit fir besondere Dienste (SSC 10) empfangen und an diese senden

konnen (Zusammenfassung, Fig. 2).

|
1 —+
10 LLLLL
SSC |

Figur 2 gemaf D1

Die Meldungen werden gemaf der D1 in einem Datentelegramm verpackt und
konnen durch den als SMS benannten Dienst in einem GSM-Mobilfunknetz als
Kurznachrichten tUbermittelt werden (Sp. 2, Z. 12-37). In dem Bereich des Datente-
legramms mit 140 Bytes, der im Wesentlichen die Meldungsinformation beinhaltet,
soll ein Kennungscode 40, genannt Transport Protocol Data Unit (TP-DU), einge-
tragen werden (Sp. 10, Z. 22-35 und Fig. 7, BZ 40).

40
-~ —A hl
B 3I7 | 42 413 4)4 39
T T ;
13bytes | 23bytes 140bytes

176bytes

Figur 7 gemald D1

Zum Erkennen dieses Kennungscodes sind die Endgerate mit einem vorzugswei-
se softwaremafig ausgefihrten Filter 12.1 ausgerustet (Zusammenfassung, Sp. 6,
Z. 41-50). Mit dem Filter wird jedes erkannte Datentelegramm nach dem Vorhan-
densein des Kennungscodes abgefragt. Das Filter stellt eine softwaremalige Ver-
zweigungsschaltung mit einem Eingang und zwei Ausgangen dar, wobei Datente-

legramme, die den Kennungscode nicht enthalten, direkt einem ersten Ausgang
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zugefuhrt werden, welcher mit dem zweiten Teil des Betriebssystems 25.2 ver-
bunden ist. Ein solches Datentelegramm wird auf der Chipkarte gespeichert, d. h.
als herkébmmliche Kurzmitteilung verarbeitet und ggf. auf dem Display angezeigt.
Falls das Filter hingegen einen Kennungscode erkennt, wird die entsprechende
Meldung uber einen zweiten Ausgang einem Modul 27 zum Abarbeiten einer be-
sonderen Anwendung zugefihrt (Sp. 8, Z. 33-51, Fig. 4).

Informationsfluss
Zum Endgerat

W ||:h|p 23

v

erster Teil des
Chipkarten-
Betriebssystems

Fig. 4

softwaremassiger

Eilter Modul zum
Abarbeiten eines
bazonderan
Dienstes

rwelter Tall des

Betriebsystems

Chipkartenstack 28

Figur 4 gemald D1 mit Erlauterungen des Senats

2.1.1 Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist gegeniber dem Stand der
Technik nach der Schrift D1, EP 0 689 368 Al, nicht neu (Art. Il 8 6 Abs. 1 Int-
PatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54 EPU).

Aus der Schrift D1, EP 0 689 368 Al, ist in Worten des erteilten Anspruchs 1 aus-
gedriickt, Folgendes bekannt:

1 A terminal (Mobilfunktelefon, Sp. 1, Z. 51, Fig. 3) for a communication
network (GSM, Sp. 1, Z. 25),

2.1 the terminal comprising a plurality of applications for displaying and pro-
cessing of information.
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Die Schrift D1 offenbart zumindest zwei Anwendungen zur Anzei-

ge und Verarbeitung von Informationen auf dem Endgerat:

- eine Anwendung, eine Kurznachricht auf dem Mobiltelefon
zu speichern (Sp. 5, Z. 12-17) und auf einem Display anzu-
zeigen (Sp. 2, Z. 38-47) und

- eine besondere Anwendung (Sp. 3, Z. 42 bis Sp. 4, Z. 1).

Die Anwendung zum Verarbeiten (Speichern) der Kurznachricht
wird durch den zweiten Teil 25.2 eines Chipkarten-
Betriebssystems bereitgestellt (Sp. 8, Z. 8-47). Der Fachmann
liest ohne weiteres mit, dass zum Anzeigen der Kurznachricht
(Sp. 2, Z.38-47) ebenfalls Software-Funktionen z. B. des Be-
triebssystems erforderlich sind. Die besondere Anwendung wird
durch ein Modul 27 bereitgestellt (Sp. 8, Z. 47-51, Sp. 9, Z. 44).
Die aus der D1 entnehmbaren Anwendungen werden somit durch
separate Software-Module — Betriebssystem 25.2 und Modul 27

implementiert.

2.2  and further comprising wireless communication means (z. B. Antenne,

Sp. 7, Z. 47) for communicating user messages (SMS, Sp. 2, Z. 12-21),
whereat

3 it comprises means that have been arranged to receive (Senden und
Empfangen von Meldungen, Sp. 6, Z. 34-45, Sp. 3, Z. 42-47) a wireless-
ly communicated user message (SMS, Sp. 2, Z. 24-32)

4.1  having information for one of said applications (der Absender des Tele-
grammes sendet Informationen, die einem besonderen, sonst nicht zu-
ganglichen Dienst oder einer besonderen Anwendung zuzuordnen sind,
Sp. 3, Z.42 bis Sp. 4, Z. 1) and a header (Kennungscode) relating to
said one of said applications (einer besonderen Anwendung zuzuord-
nen, Sp. 3, Z. 42 bis Sp. 4, Z. 1),
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5 and means arranged to address the information (mittels Filter 12.1) to a
respective one of said applications (Modul 27, Sp. 8, Z. 19-51) according
to that header (einer besonderen Anwendung zuzuordnen, Sp. 3, Z. 42
bis Sp. 4, Z. 1),

4.2 the user message has an address field containing the address of the
destination of the message (einen ersten Block 36 von 13 Bytes Lange
[...], in welchem Teilnehmeradressdaten 70 enthalten sind, Sp. 10,
Z.2-11, Fig. 6, 7 jeweils BZ 36)

4.3 and a data field containing the information of the message (in Fig. 6, 7
jeweils das mit “140bytes” gekennzeichnete Feld, Sp. 10, Z. 22-25),

4.4 and that said header (Kennungscode 40) is in said data field (Sp. 10,
Z. 26-58, Fig. 7, BZ 40, 140 bytes).

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist daher gegeniiber dem Stand der
Technik nach der Schrift D1 nicht neu.

2.1.2 Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 2 ist gegentber dem Stand der
Technik nach der Schrift D1, EP 0 689 368 Al, nicht neu (Art. Il 8§ 6 Abs. 1 Int-
PatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54 EPU).

Der erteilte Anspruch 2 umfasst zusatzlich zu Merkmalen, die bereits vorstehend
in Verbindung mit dem Anspruch 1 diskutiert worden sind, die Merkmale 6 und 7,
betreffend das Senden der Anwendernachricht und das Hinzufiigen des Kopfes.
Auch die Anweisungen in diesen Merkmalen sind aus der Schrift D1 entnehmbarr,
denn aus der Schrift D1, EP 0 689 368 Al, ist in Worten des erteilten Anspruchs 2

ausgedrtickt, auch ein Endgerat bekannt, wobei

6 it comprises means that have been arranged to send information re-
lating to one of said applications in a user message over wireless

communication (Senden und Empfangen von Meldungen, die in ih-
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rem Datentelegramm den erfindungsgemal3en Kennungscode ent-
halten, Sp. 6, Z. 34-45)

7 and means arranged to add a header to the user message (mindes-
tens ein Teil der Endgerate (4, 9) Mittel zum Erzeugen von mit dem
Kennungscode (40) versehenen Datentelegrammen (39) aufweisen,
Anspruch 1), the header indicating the respective application that the
information relates to (einer besonderen Anwendung zuzuordnen,
Sp.3,Z.42bis Sp. 4, Z. 1).

Die gegeniiber dem erteilten Anspruch 1 zuséatzlichen Merkmale im erteilten ne-
bengeordneten Anspruch 2 kénnen somit das Vorliegen von Neuheit gegentber
dem Stand der Technik nach der Schrift D1 nicht begrinden.

2.1.3 Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 16 beruht gegentber dem Stand
der Technik nach der D1, EP 0 689 368 Al, nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
(Art. 11 § 6 Abs. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPU).

Der erteilte Anspruch 16 betrifft ein Verfahren zum Ubertragen von Daten zwi-
schen einer ersten und einer zweiten Vorrichtung und umfasst zusatzlich zu den
Merkmalen, die bereits vorstehend in Verbindung mit dem Anspruch 1 diskutiert
worden sind, die Merkmale 16, 16.1.1, 16.1.2, 16.2, 16.3 und 16.5, insbesondere
betreffend Anweisungen, dass eine Anwendung mehrere Dateneintrage enthélt,
wovon jeder eine Anzahl von Datenfeldern besitzt, und die Dateneintrage wieder-

gewonnen bzw. in Datenfeldern gespeichert werden.

Aus der Schrift D1, EP 0689 368 Al, ist in Worten des erteilten Anspruchs 16

ausgedrickt, auch Folgendes bekannt (fehlende Merkmale durchgestrichen):

16 A method of transferring data between a first device and a second
device (Sp. 2, Z. 12-19, Fig. 2, BZ 4, 9),
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16.1.1the second device being remote from the first device
(grenzuberschreitender Verkehr, Sp. 1, Z. 25-29),

16.1.2 and both the first and second device being one of a mobile station
capable of communicating over a mobile communications network
(Meldungen konnen jedoch auch von einem Mobilfunktelefon zu
einem anderen Mobilfunktelefon tGbermittelt werden, Sp. 2, Z. 19, 21)
and of a computer having a connection to the mobile communica-
tions network (Personal Computer (PC), mit welchem unter anderem
als Anwendung einer Datenkommunikation Meldungen zu einem

Mobilfunktelefon 4 Ubertragen werden kdénnen, Sp. 2, Z. 12-19),

16.3 transmitting said a data entry to the second device in a user mes-

sage via the mobile communications network,

Die Schrift D1 vermittelt die Lehre, Daten zum Bearbeiten
und/oder Anzeigen von Informationen eines bestimmten vor-
gangig angewahlten besonderen Dienstes ... an speziell mit
einem Filter zum Erkennen solcher Datentelegramme ausge-
ristete Endgeradte zu Ubertragen bzw. von solchen Endgeré-
ten in der zentralen Einheit, die ebenfalls ein entsprechendes
Filter umfasst, zu empfangen (Sp. 3, Z. 54 bis Sp. 4, Z.7).
Derartige Daten wird der Fachmann als Dateneintrage verste-

hen.
[...]
16.57eimeise and storing the received data entry—in—cerresponding—data

fields in a corresponding application of the second device (ist ein
Speicherbereich oder Stack 28 auf dem Chip vorgesehen, auf wel-
chem samtliche Meldungen einer Nachricht abgespeichert werden,
Sp. 9, Z. 9-12).
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Die Schrift D1 zeigt zwar nicht explizit das Merkmal 16.2 und das Restmerk-
mal 16.5, wonach das Verfahren die Schritte umfasst: Wiedergewinnen eines Da-
teneintrags (data entry) aus einer Anwendung der ersten Vorrichtung, wobei die
Anwendung mehrere Dateneintrdge enthalt, wovon jeder eine Anzahl von Daten-
feldem (data fields) besitzt, und Speichern des Dateneintrags in entsprechenden
Datenfeldern in einer entsprechenden Anwendung. Die Schrift D1 spricht insoweit
nur allgemein von Daten zum Bearbeiten und/oder Anzeigen von Informationen
eines bestimmten vorgangig angewahlten besonderen Dienstes (Sp. 3, Z. 54 bis
Sp. 4, Z. 7). Es ist jedoch selbstverstandlich, dass Daten, die Ubertragen werden,
nicht verloren gehen, sondern wiedergewonnen werden. Ebenso gehort die Spei-

cherung von Daten zur tblichen Vorgehensweise des Fachmanns.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 16 mag damit gegenuber dem Stand der
Technik nach der Schrift D1 und gegenuber allen anderen im Verfahren befindli-

chen Schriften neu sein, er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

2.2  Die Schrift D19, WO 92/14329 A1, betrifft ein Kommunikationssystem, das
nach dem GSM Standard arbeitet, und in dem Informationen zwischen Mobiltele-
fonen per SMS-Kurznachrichten tbertragen werden, wobei diese vom sendenden
Geréat Uber ein Short Message Service Center (SC) an das empfangende Gerat
weitergeleitet werden (vgl. D19, S.1Z.4-8und S. 1, Z. 32 bis S. 2, Z. 4).

Die Schrift D19 enthalt zahlreiche Ausfihrungsbeispiele. Das Ausfuhrungsbeispiel
auf S. 5, Z. 3-19, Fig. 1 der D19 zeigt beispielsweise einen Dienst bzw. eine An-
wendung (communication information services), bei der ein Nutzer 3 eines ersten
Mobiltelefons 1 eine Anfrage nach sog. Kommunikationsinformationen (communi-
cation information request) an ein zweites Endgerét 2 Ubermittelt (Fig. 1, BZ B),
worauf das zweite Endgerat 2 in seinem Speicher enthaltene Information automa-

tisch an das erste Endgerat 1 tbertragt (Fig. 1, BZ C).
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Fig. 1 gemaR D19
In dem Ausfuhrungsbeispiel auf S. 7, Z. 20 bis S. 8, Z. 18, Fig. 3 der D19 sind die
Kommunikationsinformationen der Mobiltelefone in einem Service Center SC
zentralisiert, hierzu werden z. B. vom Mobiltelefon 2 aktualisierte Kommunikati-
onsinformationen an das Service Center SC uUbertragen (Fig. 3, BZ G). Der Nut-
zer 3 des Mobiltelefons 1 kann nun eine Anfrage an das Service Center SC nach
Kommunikationsinformation des Mobiltelefons 2 richten (Fig. 3, BZ B), worauf das
Service Center SC die gespeicherten Kommunikationsinformationen automatisch
an das anfragende Mobiltelefon 1 tbertragt (Fig. 3, BZ C). Als Kommunikationsin-
formation sind in der D19 z. B. Telefonnummern, Postanschriften, physische Ad-
ressen, Telefax, Telex und Teletex-Nummern genannt, die auf einer Visitenkarte

zusammengestellt sind (compiled on a person's visit card, S. 3, Z. 2-11).

Fig. 3 gemal D19

Weitere Ausfiihrungsbeispiele aus der Schrift D19 betreffen einen sog. X.400-
Dienst (S.11, 21-32) sowie die Uberwachung des Fillstandes eines OlI-
Vorratstanks (S. 13, Z. 11-21).
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2.2.1 Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 beruht gegeniber dem Stand
der Technik nach der Schrift D19, WO 92/14329 Al, nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit (Art. 1l 86 Abs.1 Nr.1 IntPatUG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a),
Art. 52, 56 EPU).

Aus der Schrift D19, WO 92/14329 A1, ist in Worten des erteilten Anspruchs 1

ausgedruckt, Folgendes bekannt (fehlende Merkmale durchgestrichen):

1 A terminal for a communication network (telephone 1, S. 7, Z. 32,
Fig. 3, BZ 1),

2.1 the terminal comprising a plurality of applications for displaying and

processing of information

Die Schrift D19 nennt als Dienste, d. h. Anwendungen, z. B.:
Kurznachrichtendienst (short message service, S. 1, Z. 32,
33), Zusatzdienste (supplementary services ... taxi calls, S. 7,
Z. 8-14), Anfragen nach Kommunikationsinformationen (com-
munication information queries, S. 7, Z. 22-26), X.400-Dienst
mit Diensteanpassungen (service adapter) u. a. zu Paging und
Telefax (S. 11, Z. 11-25).

2.2  and further comprising wireless communication means (vgl. etwa die
Antenne des Mobiltelefons 1 in Fig. 3) for communicating user mes-

sages (short messages, S. 1, Z. 32 bis S. 2, Z. 4),
whereat

3 it comprises means that have been arranged to receive a wirelessly
communicated user message (SC [...] automatically transmits the
communication information stored in its database as a short mes-
sage C back to telephone 1, S. 7, Z. 33 bis S. 8, Z. 3, Fig. 3, BZC)

4.1teiveise  having information for one of said applications (communication

information, S. 7, Z. 33 bis S. 8, Z. 3) and-a-headerrelating-to-said
 caid lications.
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Die Fig. 12 und 13 der D19 zeigen das Format der Kurznach-
richten, die als Anfragenachricht (query message, S. 5, Z. 1,
2, S.15, Z.10-20) in dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 3
vom Mobiltelefon 1 an das Dienstzentrum SC gesendet wer-
den (S. 7, Z. 20-33, Fig. 3, BZ B). Fur die Anfragenachricht of-
fenbart die Schrift D19, dass eine anwendungsbezogene In-
formation (identification) im Kopf oder im Datenfeld der Kurz-

nachricht angeordnet wird:

- field 40, an identification of the protocol, service, or
equivalent, S. 15, Z. 2, 3; content of field 40 can indi-
cate that the query message is a message of a certain

query application (S. 15, Z. 8, 9),

- identification 44, S. 15, Z. 13-14; identify a query mes-
sage on the basis of the identification 44, and reply to
address 45, S. 15, Z. 22-24.

Fig. 12 der D19 zeigt die Variante, bei dem der
anwendungsbezogene Kopf (field 40) und eine
Antwortadresse (reply address 39) im Kopf der Kurznachricht
(heading 42) enthalten ist:

;
heading 42 useful content 43
> 43

address of the
transmitting
terminal 39

identification of

40 TP-PID < |the protocol,
service, or

FIG 12 equvalent

Fig. 12 gemal D19 mit Erlauterungen des Senats

Fig. 13 der D19 zeigt die Variante, bei dem der

anwendungsbezogene Kopf (identification 44) und die
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Antwortadresse (reply address 45) im Datenfeld (useful
content 43) angeordnet sind.

heading 42
a1 Gseful Gontent 43
43

42

| |

44

45
{85 reply address |
FIG. 13

Fig. 13 gemalR D19 mit Erlauterungen des Senats

Das Format der Antwortnachrichten des Dienstezentrums
SC, die von dem anfragenden Mobiltelefon 1 empfangen wer-
den (S.7,Z.33 bis S. 8, Z. 3, Fig. 3, BZ C, ist hingegen in der
D19 nicht beschrieben.

4.2

4.3

the user message has an address field containing the address of the

destination of the message

Vgl. S. 14, Z. 33: “GSM short message service”, d. h. es muss
eine Zieladresse vorhanden sein, vgl. auch S. 15, Z. 4, 5: ,the
telephone to which the message is addressed” und Z. 10, 11:

“the reply address and the address of the query message”)

and a data field containing the information of the message (dass die
communication information in irgendeinem Datenfeld der Kurznach-

richt enthalten sein muss, liest der Fachmann ohne weiteres mit),

. i id header is i id data field.
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Die Schrift D19 zeigt fur die von dem Mobiltelefon 1 in Verbindung mit dem Aus-
fuhrungsbeispiel in Fig. 3 empfangene Kurznachricht nicht das Restmerkmal 4.1
und die Merkmale 5 sowie 4.4. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist da-

her gegeniber der Schrift D19 neu.

Der Gegenstand des erteilten Anspruch 1 beruht gegentiber dem Stand der Tech-
nik nach der Schrift D19 jedoch nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit, denn der
Fachmann flgt bei der Antwortnachricht, die vom Dienstezentrum SC an das Mo-
biltelefon 1 gesendet wird, die anwendungsbezogene Kennung schon aus dem
Grund ein (Restmerkmal 4.1), damit das Mobiltelefon bei mehreren gesendeten
Anfragenachrichten eine Antwortnachricht eindeutig der anfragenden Anwendung
bzw. dem Dienst zuordnen kann (Merkmal 5). FUr das Format der Antwortnach-
richten kann sich der Fachmann an dem Format der Anfragenachrichten z. B.
nach Fig. 13 der D19 orientieren und den anwendungsbezogenen Kopf im Daten-

feld der Anwendernachricht einfigen (Merkmal 4.4).

2.2.2 Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 2 beruht gegeniber dem Stand
der Technik nach der Schrift D19, WO 92/14329 A1, nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit (Art. 1l 86 Abs. 1 Nr.1 IntPatUG i.V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a),
Art. 52, 56 EPU).

Wie vorstehend dargelegt, offenbart die Schrift D19 die Anweisungen in den
Merkmalen 4.1, 4.3, 4.4 fur die Anfragenachricht (query message), die vom Mobil-
telefon 1 an das Dienstzentrum SC gesendet wird (S. 5, Z. 1, 2, S. 7, Z. 20-33,
S. 15, Z. 10-20, Fig. 13). Der erteilte Anspruch 2 umfasst zusatzlich zu Merkma-
len, die bereits in Verbindung mit dem Anspruch 1 diskutiert worden sind, die
Merkmale 6 und 7, betreffend das Senden der Anwendernachrichten und das Hin-
zufiigen des Kopfes. Auch die Anweisungen in diesen Merkmalen sind der Schrift
D19 entnehmbar, denn aus der Schrift D19, WO 92/14329 Al, ist in Worten des

erteilten Anspruchs 2 ausgedriickt, ein Endgerat bekannt, wobei
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6 it comprises means that have been arranged to send information re-
lating to one of said applications (communication Information re-
quest) in a user message (short message) over wireless communica-
tion (S. 7, Z. 30-33, Fig. 3, BZ B)

7 and means arranged to add a header to the user message (field 40,
an identification of the protocol, service, or equivalent), the header
indicating the respective application that the information relates to
(content of field 40 can indicate that the query message is a mes-

sage of a certain query application, S. 14, Z. 24 bis S. 15, Z. 24).

Die gegeniber dem erteilten Anspruch 1 zusétzlichen Merkmale im erteilten ne-
bengeordneten Anspruch 2 kénnen gegeniber dem Stand der Technik nach der

Schrift D19 das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit nicht begriinden.

2.2.3 Auch der Gegenstand des erteilten unabhéngigen Anspruchs 16 beruht ge-
genuber dem Stand der Technik nach der Schrift D19, WO 92/14329 A1, nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit (Art. Il 8 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138
Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPU).

Der erteilte Anspruch 16 umfasst zusétzlich zu Merkmalen, die bereits vorstehend
diskutiert worden sind, die Merkmale 16, 16.1.1, 16.1.2, 16.2, 16.3 und 16.5. Auch
die in diesen Merkmalen enthaltenen Anweisungen sind aus der Schrift D19 ent-
nehmbar, denn aus der Schrift D19, WO 92/14329 Al, ist in Worten des An-

spruchs 16 ausgedruckt, Folgendes bekannt:

16 A method of transferring data between a first device (Service Center
SC) and a second device (telephone 1, S.7, Z. 33 bis S. 8, Z. 4,
Fig. 3, BZ SC, 1),

16.1.1the second device being remote from the first device (liest der Fach-

mann ohne weiteres mit),
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16.1.2 and both the first and second device being one of a mobile station

16.2

16.3

[..]
16.5

(Fig. 3, BZ 1) capable of communicating over a mobile communica-
tions network (S. 1, Z. 20-34) and of a computer (service center SC)
having a connection to the mobile communications network (Fig. 3,
BZ SC),

the method comprising: retrieving a data entry (communication in-
formation) from an application of the first device (Service Center SC),
said application containing a plurality of data entries (database of the
SC, S.7, Z.33 bis S. 8, Z. 1) each having a number of data fields
(liest der Fachmann ohne weiteres auf Grund der Ausbildung der
Speichereinrichtung als Datenbank und der auf S.3, Z. 2-11
beschriebenen Struktur der Kommunikationsinformationen mit Tele-
fonnummern, Postanschriften, physische Adressen, Telefax, Telex

und Teletex-Nummern mit),

transmitting said data entry (transmits the communication infor-
mation) to the second device (telephone 1) in a user message (short
message) via the mobile communications network (S. 7, Z. 33 bis
S. 8,Z.1, Fig. 3,BZ C),

and storing the received data entry in corresponding data fields in a

corresponding application of the second device.

Nach der Schrift D19 kénnen die empfangenen Kommunikati-
onsinformationen vom Anwender jederzeit “entladen” werden
(the information can be unloaded (arrow D) by the user 3 at
any time, S. 7, Z. 33 bis S. 8, Z. 3). Um die Informationen je-
derzeit entladen zu kdnnen, missen diese im Endgerat 1 zu-
nachst in einer geeignet ausgebildeten Speichereinrichtung

gespeichert werden.
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Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 16 beruht daher gegeniber dem Stand
der Technik nach der Schrift D19 nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

Zu den Fassungen der Hilfsantrage der Serien 1-4

1. Das Streitpatent hat in keiner der Fassungen der Hilfsantrage der Se-

rien 1-4 Bestand.

2. Die insgesamt vorgelegten 20 Hilfsantrage der Serien 1-4 fugen den erteil-
ten unabhangigen Ansprichen in unterschiedlichen Kombinationen und teilweise

voneinander abweichendem Wortlaut 13 neue Merkmale hinzu.

Fur die in den Hilfsantragen der Serien 1-4 hinzugefiigten Merkmale verwendet
der Senat folgende Bezeichnungen (angegeben ist der Wortlaut bei ihrem erstma-

ligen Auftreten in der Reihenfolge der Hilfsantrage):

RUN means arranged, according to said header, to launch a respective one of

said applications (17, 18) and
TEL wherein said terminal (1) is a mobile phone

ANY wherein said one of said applications (17, 18) can be any one of said appli-
cations (17, 18),

ID [the header] identifies said respective one of said applications and is com-

prised in a user message received at that terminal

EACH for each application of said applications (17, 18) as said respective one of

said applications (17, 18)
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INP  the applications allowing a user to enter user input or modify information in
the applications, respectively,

AIR the applications not having been pre-stored in the terminal but having been
arranged into the terminal at a later stage by over the air contact of the ter-

minal to another device,

ALPH wherein said header and said information for said one of said applications

are defined in alpha-numeric characters

DAT [and that said header] and said information for said one of said applications
are in said data field (INFO)

Ein vom Senat als SAM[2,3,4] bezeichnetes Merkmal besitzt je nach nebengeord-

netem Anspruch einen unterschiedlichen Inhalt:

SAM wherein said header comprised in said received user message and said
header added to the sent user message are the same, if they respectively

identify the same application of said applications

SAM2 [the header] is the same in each user message having information for said

one of said applications (17, 18) received at said terminal (1)

SAM3 [the header] is the same for each user message in which information relat-

ing to said respective application is sent

SAM4 [the header] is the same in each user message having a data entry for said

application received at said second device

3. Die Hilfsantrdge der Serien 1 bis 4 gehen Uber den Inhalt der ursprtinglich
eingereichten Unterlagen hinaus und sind daher nicht zuléassig (Artikel Il 8 6 Ab-
satz 1 Nr. 3 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPU).
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Jeder der Hilfsantrage der Serien 1 bis 4 enthalt einen Unteranspruch, der dem
Unteranspruch 6 der erteilten Fassung entspricht, der auf einer unzulassigen Er-

weiterung gegenuber den urspringlichen Unterlagen beruht.

Dariiber hinaus sieht der Senat die Angaben in den Merkmalen SAM[2,3,4] und im
Merkmalskonvolut ANY/EACH als nicht ursprungsoffenbart bzw. nicht als unmit-
telbar und eindeutig als zur Erfindung gehoérend offenbart an. Die Hilfsantréage der
Serien 1-4, in denen zumindest ein nebengeordneter Anspruch eines dieser

Merkmale enthélt, sind aus den folgenden Grinden nicht zul&ssig:

Merkmale SAM[2,3,4]

Die Merkmale SAM[2,3,4] vermitteln die Lehre, dass die Kdpfe der empfan-
genen bzw. gesendeten Anwendernachrichten dann gleich sind, wenn sie
die gleiche Anwendung identifizieren. Als Offenbarungsstellen gibt die Be-
klagte Fig. 9, Abs. [0075], [0077] des Streitpatents an.

Diesen Fundstellen — bzw. den damit Ubereinstimmenden entsprechenden
Stellen in den urspringlichen Unterlagen — entnimmt der Fachmann zwar
einen Anwendungskennzeichner (application identifier), von gleichen An-
wendungskennzeichnern oder gleichen Koépfen ist dort jedoch nicht die Re-
de. Die Ursprungsoffenbarung enthalt vielmehr Ausfiihrungsbeispiele, bei
denen die Kopfe fur die gleiche Anwendung nicht gleich sind: In der Offen-
legungsschrift NK8, S. 9, Z. 14-25 ist fur einen Anwendungstyp ,Business
Card“ ausgefluhrt, dass der Kennzeichner z. B. ,BC* oder ,Business Card*
sein kann. Damit sind in diesem Ausfihrungsbeispiel fur die gleiche An-
wendung auch unterschiedliche Anwendungskennzeichner bzw. Ko&pfe
moglich. Weiterhin enthalt die Offenlegungsschrift NK8, S. 25, Z. 31 ff. ein
Beispiel, wobei der Kennzeichner im Kopf der Anwendernachricht
WWWSMS oder auch WWWSMS45 lauten kann, wobei der Anfang
(WWWSMS) angibt, dass es eine Dienstseite ist, wobei die letzten zwei
Zeichen (45) z. B. den Anbieter der Dienste angeben kdnnen. Wenn der

Kopf neben der Anwendung zusatzlich auch den Anbieter des Dienstes (45)
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kennzeichnet, sind die Kopfe fur die gleiche Anwendung auch in diesem
Ausfuihrungsbeispiel nicht gleich.

Auch anderen Stellen der Ursprungsoffenbarung lasst sich nach Uberzeu-
gung des Senats nicht unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung geho-
rend entnehmen, dass die Zuordnung zwischen Kopf und Anwendung ein-

eindeutig ist.

Merkmale ANY, EACH (i. V. m. Merkmalen ID, 5)

In Merkmal 2.1 z. B. des Anspruchs 1 ist definiert, dass das Endgerat meh-
rere Anwendungen zum Anzeigen und Verarbeiten von Informationen um-
fasst. Durch die Merkmale ANY und EACH wird nunmehr u. a. vorgegeben,
dass jede dieser Anwendungen durch einen Kopf in einer Anwendernach-
richt identifizierbar (Merkmal ANY i. V. m. Merkmal ID) bzw. adressierbar ist
(Merkmal EACH i. V. m. Merkmal 5). Zur Offenbarung der Merkmale ANY
und EACH verweist die Beklagte auf zahlreiche Fundstellen in der Streit-
patentschrift: Abs. [0025], [0007], [0028], [0068], [0030], [0031], [0075],
[0077].

Die Merkmale ANY/EACH sind weder an den von der Beklagten angege-
bene Fundstellen noch an anderer Stelle der Anmeldeunterlagen explizit
oder implizit offenbart. Die Anmeldeunterlagen offenbaren vielmehr zumin-
dest eine Anwendung zum Anzeigen und Verarbeiten von Daten, die nicht
durch einen anwendungsbezogenen Kopf im Datenfeld (INFO) adressiert
bzw. identifiziert wird. In den Anmeldeunterlagen ist ausgefuhrt, dass falls
die empfangene Nachricht eine gewdhnliche Kurznachricht ist (ordinary
short message), der DU-Prozessor 8 die empfangene Kurznachricht meldet
(vgl. Offenlegungsschrift NK8, S. 32, Z. 2, 3). Eine normale Kurznachricht
kann auf dem Bildschirm des Endgerats angezeigt werden (NK8, S. 7,
Z. 26-28, Fig. 3). Ein anwendungsbezogener Kopf ist in einer ,gewohnli-
chen® Kurznachricht jedoch im Datenfeld (INFO) nicht enthalten, denn das
Datenfeld (INFO) enthalt die eigentlichen Informationen oder Daten und
maximal 168 Bits an Informationen (NK8, S. 8, Z. 11-14, Fig. 3). Damit zeigt
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die urspriingliche Offenbarung nach Uberzeugung des Senats ein Endgerat
mit zwei Kategorien von Anwendungen: Anwendungen wie Business Card,
Calendar usw., die durch einen anwendungsbezogenen Kopf adressier-
und identifizierbar sind, und zumindest eine Anwendung zum Verarbeiten
und Darstellen von ,gewohnlichen® Kurznachrichten, die gerade keinen an-
wendungsbezogenen Kopf im Datenfeld aufweisen. Im Gegensatz dazu
vermitteln die Merkmale ANY bzw. EACH jedoch die Lehre, dass alle An-
wendungen durch einen Kopf im Datenfeld adressierbar und identifizierbar

sein sollen.

In der mindlichen Verhandlung hat die Nebenintervenientin argumentiert,
die Angabe ,any one of said applications (17, 18)“ im Merkmal ANY be-
ziehe sich auf Grund des Wortlauts nicht auf alle Anwendungen im Endge-
rat nach Merkmal 2.1, sondern nur auf die in den Merkmalen 4.1 und 5. ge-
nannten adressierbaren Anwendungen. Dieser Argumentation kann der
Senat nicht folgen, denn in den Merkmalen 4.1 oder 5 des Anspruchs 1
wird mit der Angabe ,one of said applications (17, 18)“ auf eine der in
Merkmal 2.1 genannten Anwendungen verwiesen. Die Angabe ,any one of
said applications“ bezeichnet daher alle die in Merkmal 2.1 genannten An-

wendungen.

In Bezug auf die Merkmale RUN, TEL, ID, INP, AIR und DAT hat der Senat keine

Zweifel an deren Ursprungsoffenbarung.

4. Abgesehen davon, dass die Hilfsantrage der Serien 1 bis 4 unzulassig sind,
beruhen die Gegenstande deren unabhéangiger Anspriche gegeniber dem Stand
der Technik nach der Schrift D1, EP 0 689 368 Al, nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit (Art. 1l 86 Abs. 1 Nr.1 IntPatUG i.V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a),
Art. 52, 56 EPU).

4.1 Die Gegenstande der nebengeordneten Anspriche nach den Hilfsantragen
1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 4, 4A, 4B, 4C, 4E und 4F beruhen
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aus den nachstehend zum Hilfsantrag 4D genannten Griinden nicht auf einer er-
finderischen Tatigkeit.

4.2  FUr den detaillierten Vergleich mit dem Stand der Technik greift der Senat
den Hilfsantrag 4D heraus. Die nebengeordneten Anspriche der Hilfsantrage 1,
1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 4, 4A, 4B, 4C, 4E und 4F enthalten

jeweils weniger Merkmale als die des Hilfsantrags 4D.

Beispiel: gegenuber erteilter Fassung zusatzliche Merkmale
im Anspruch 1 der Hilfsantréage der Serien 1 bis 4
INP AIR ANY/ SAM2 ALPH/ RUN TEL
ID/ DAT
EACH
1 X X
1A X X X
1B X X X X
2 X X
2A X X X
2B X X X X X
3 X X
3A X X X
3B X X X X
3C X X X X X X
3D X X X X X
3E X X X
3F X X X X X
4 X X
4A X X X
4B X X X X X
4C X X X X X X
4D X X X X X X X
4E X X X X
4F X X X X X

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4D vom 2. Marz 2015 lautet gegliedert
(Anderungen gegeniiber erteiltem Anspruch 1 gekennzeichnet):

1 A terminal (1) for a communication network,
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2.1 the terminal comprising a plurality of applications (17, 18) for display-
ing and processing of information,

INP the applications allowing a user to enter user input or modify infor-

mation in the applications, respectively,

AIR and the applications not having been pre-stored in the terminal but

having been arranged into the terminal at a later stage by over the air

contact of the terminal to another device,

2.2 and the terminal (1) further comprising wireless communication

means for communicating user messages,
characterised in that

3 it comprises means that have been arranged to receive a wirelessly

communicated user message

4.1  having information for one of said applications (17, 18) and a header

relating to said one of said applications (17, 18),

ANY wherein said one of said applications (17, 18) can be any one of said

applications (17, 18),

ID wherein said header identifies said one of said applications (17, 18)

SAM2 and is the same in each user message having information for said

one of said applications (17, 18) received at said terminal (1),

ALPH and wherein said header and said information for said one of said

applications are defined in alpha-numeric characters,

RUN and means (8) arranged, according to said header, to launch a re-

spective one of said applications (17, 18) and

5 to address the information to asaid respective one of said applica-

tions (17, 18) according-to-said-header

EACH for each application of said applications (17, 18) as said respective

one of said applications (17, 18),




4.2

4.3

4.4

DAT

TEL
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the user message has an address field (ADD) containing the address
of the destination of the message

and a data field (INFO) containing the information of the message,
and that said header is

and said information for said one of said applications are in said data
field (INFO),

wherein said terminal (1) is a mobile phone.

Der Patentanspruch 2 nach Hilfsantrag 4D vom 2. Marz 2015 lautet unter Fortflh-

rung der Gliederung (Anderungen gegeniiber erteiltem Anspruch 2 gekennzeich-

net):

2.1

INP

AIR

2.2

A terminal (1) for a communication network,

the terminal comprising a plurality of applications (17, 18) for display-

ing and processing of information,

the applications allowing a user to enter user input or modify infor-

mation in the applications, respectively,

and the applications not having been pre-stored in the terminal but

having been arranged into the terminal at a later stage by over the air

contact of the terminal to another device,

and the terminal (1) further comprising wireless communication

means for communicating user messages,

characterised in that

6

it comprises means (8, 10 - 12) that have been arranged to send in-
formation relating to one of said applications (17, 18) in a user mes-

sage over wireless communication,
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wherein said one of said applications (17, 18) can be any one of said

applications (17, 18),

EACHand means (8) arranged, for each application of said applications

(17, 18) as said one of said applications,

to add a header to the user message, the header indicating the re-
spective application (17, 18) that the information relates to,

wherein said header identifies said respective application that the in-

formation relates to

SAM3 and is the same for each user message in which information relating

to said respective application is sent,

ALPH and wherein said header and said information relating to said respec-

4.2

4.3

4.4

DAT

RUN

SAM

TEL

tive application are defined in alpha-numeric characters,

the user message has an address field (ADD) containing the address
of the destination of the message

and a data field (INFO) containing the information of the message,
and that said header is

and said information relating to said one of said applications are in
said data field (INFO),

the terminal further comprising means arranged to launch each of

said applications, respectively, according to a header

that identifies said application and is comprised in a user message

received at said terminal,

wherein said header comprised in said received user message and

said header added to the sent user message are the same, if they

respectively identify the same application of said applications, and

wherein said terminal (1) is a mobile phone.
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Der Patentanspruch 14 nach Hilfsantrag 4D vom 2. Marz 2015 lautet gegliedert

(Anderungen gegeniber erteiltem Anspruch 16 gekennzeichnet):

16

A method of transferring data between a first device and a second

device,

16.1.1the second device being remote from the first device,

16.1.2 and both the first and second device being one of a mobile station

16.2

16.3

2.1

INP

AIR

4.1

ANY

capable of communicating over a mobile communications network
and of a computer having a connection to the mobile communica-

tions network,

the method comprising: retrieving a data entry from an application of
the first device, said application containing a plurality of data entries

each having a number of data fields,

transmitting said data entry to the second device in a user message

via the mobile communications network,

the second device comprising a plurality of applications for displaying

and processing of information,

the applications allowing a user to enter user input or modify infor-

mation in the applications, respectively,

and the applications not having been pre-stored in the second device

but having been arranged into the second device at a later stage by

over the air contact of the second device to another device,

the user message comprising a header for indicating, to the second
device, which application of a—plurality—efsaid applications is com-
prised in the second device that the data entry relates to,

wherein said application can be any one of said applications,

wherein said header identifies said application and
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SAMA4 is the same in each user message having a data entry for said appli-

cation received at said second device, and

ALPH wherein said header and said data entry are defined in alpha-

numeric characters,

4.2  and the user message has an address field containing the address of
the destination of the message

4.3 and a data field containing the information of the message,
4.4  and that said header is

DAT and said data entry are in said data field,

3 receiving the user message comprising said data entry and said

header at the second device,

RUN launching a corresponding application of the second device as indi-

cated by said header,

16.5 and storing the received data entry in corresponding data fields in
asaid corresponding application efthe-second-device,

RUN wherein means of the second device are arranged to perform said

launching of a corresponding application of the second device as in-

dicated by said header

16.5 and said storing of the received data entry in corresponding data

fields of said corresponding application

EACH for each application of said applications as said corresponding appli-

cation of the second device, and

TEL wherein the second device is a mobile phone.

4.2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaR Hilfsantrag 4D beruht gegen-
Uber dem Stand der Technik nach der Schrift D1, EP 0 689 368 Al, nicht auf einer
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erfinderischen Tatigkeit (Art. Il 86 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1
Buchst. a), Art. 52, 54 EPU).

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4D umfasst zusatzlich zu Merkmalen, die bereits
vorstehend in Verbindung mit dem erteilten Anspruch 1 diskutiert worden sind, die
Merkmale INP, AIR, ANY, ID, SAM2, ALPH, RUN, EACH, DAT und TEL.

Aus der Schrift D1, EP 0 689 368 A1, ist in Worten des Anspruchs 1 gemalR Hilfs-
antrag 4D ausgedriickt, Uber den Hauptantrag hinaus auch Folgendes bekannt

(fehlende Merkmale durchgestrichen):

INP the applications allowing a user to enter user input or modify information

in the applications, respectively,

Als Beispiel fur eine besondere Anwendung wird in der D1 die
Durchfihrung von ortsabhéangigen Abfragen genannt, so kénne
unter anderem ermdglicht werden, ortsabhéngige Telefonnum-
mern von Hilfediensten, wie Pannendienst, Arzt, Apotheke etc.,
abzufragen (Sp. 4, Z. 21-26). Eine derartige Abfrage setzt regel-

mafig eine Anwendereingabe oder -aktion voraus.

AIR the applications not having been pre-stored in the terminal but having
been arranged into the terminal at a later stage by over the air contact of

the terminal to another device,

Aus der D1, Sp. 4, Z. 1-15 ist es entnehmbar, dass es mit dem
Kennungscode ausgeristete Datentelegramme ermdglichen, Da-
ten und ausfuhrbare Instruktionen an speziell mit einem Filter
zum Erkennen solcher Datentelegramme ausgeristete Endgeréte
zu Ubertragen bzw. von solchen Endgeraten in der zentralen Ein-
heit, die ebenfalls ein entsprechendes Filter umfasst, zu empfan-

gen.



-49 -

Die Nebenintervenientin hat in der miundlichen Verhandlung gel-
tend gemacht, die Schrift D1 offenbare nicht, dass die tber die
Luftschnittstelle nachinstallierten Anwendungen (ausfihrbare In-
struktionen) auch mit einem anmeldungsgemaRen Kopf adressiert
werden konnten (Merkmal 4.1, 5). Dieser Sichtweise kann sich
der Senat nicht anschliel3en. Die Schrift D1 offenbart, dass auf
der Basis des Anwendungsprotokolls neue vom Netzbetreiber
dem entsprechenden Teilnehmer offerierte Dienste definiert
werden konnen, die als Nachrichtenaustausch zwischen einem
mit einem entsprechenden Filter versehenen Endgerat und
dem Service Center zu verstehen sind (Sp. 4, Z. 15-21), d. h.
neue, nachinstallierte Dienste oder Anwendungen sollen ebenfalls

mittels Filter und Kennungscode adressierbar sein.

wherein said header identifies said one of said applications

In der D1, Sp. 3, Z.29-35 ist angegeben, dass mit dem Ken-
nungscode gekennzeichnet wird, dass die in dieser Meldung
vorhandenen Daten nach einer speziellen Prozedur zu verar-
beiten sind. Falls das Filter einen Kennungscode erkennt, wird
die entsprechende Meldung Uber einen zweiten Ausgang einem
Modul 27 zum Abarbeiten eines besonderen Dienstes zugefuhrt
(Sp. 8, Z. 47-51). Nach Uberzeugung des Senats ,identifiziert"
daher der Kennungscode die besondere Anwendung (bzw. das
Modul 27) gegentuber den anderen Prozeduren etwa des Be-

triebssystems im Endgerat.
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Aus der D1 ist es entnehmbar, dass das Mobiltelefon Meldungen,
die in ihrem Datentelegramm den erfindungsgemafl3en Kennungs-
code enthalten, sendet und empfangt (Sp. 6, Z. 34-45, Sp. 3,
Z. 42-47). Der Kennungscode aus der D1 umfasst einen Sicher-
heitscode, der mit einer kryptografischen Funktion aus der Mel-
dung selbst berechnet wird (Sp. 6, Z. 1-10). Wenn der Kennungs-
code vom Inhalt der Anwendernachricht selbst abhéngig ist, ist
der Kopf in empfangenen (oder gesendeten) Nachrichten auch fur

die eine (gleiche) besondere Anwendung nicht gleich.

Die Schrift D1 Uberlasst es dem Fachmann, in welcher Zeichen-

codierung der Kopf und die Information in der Kurznachricht defi-

niert sind.

RUN and means arranged, according to said header, to launch a respective
one of said applications and

Zum Bedeutungsinhalt der Angabe ,to launch® hat die Beklagte
das Worterbuch NB14 eingereicht. Der Senat legt die Anweisung
im Merkmal RUN dergestalt aus, dass Mittel (z. B. DU processor,
Streitpatentschrift NK3, Abs. [0077]) vorhanden sein missen, die
eingerichtet sind, mit dem Ausfiihren der Anwendung zu einem
nicht ndher bestimmten Zeitpunkt nach dem Empfang einer Nach-

richt (according to said header) zu beginnen (to launch).

Eine derartige Anweisung ist in der D1 zwar nicht wortwdrtlich
genannt. Jedoch sind auch gemaf} D1 verschiedene Speicherbe-
reiche auf einer Chipkarte ausgebildet: ein Speicherbereich 25,
welcher ein Chipkartenbetriebssystem (COS Card Operating Sys-
tem) umfasst (Sp. 8, Z. 8-11), ein Speicherbereich 26, in welchem
ein als Software-Modul ausgebildetes Filter 12.1 abgelegt ist
(Sp. 8, Z. 11-14, Sp. 4, Z. 34), und ein Modul 27 zum Abarbeiten
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eines besonderen Dienstes (Sp. 8, Z. 47-51). Die Chipkarte ist in
der D1 insbesondere als Prozessorchipkarte ausgebildet (Sp. 4,
Z.52, 53). Falls das Filter einen Kennungscode erkennt, soll die
entsprechende Meldung Uber einen zweiten Ausgang einem Mo-
dul 27 zum Abarbeiten eines besonderen Dienstes zugefuhrt,
also die Anwendung von dem Prozessor z. B. der Chipkarte aus-
gefuhrt werden (Sp. 8, Z. 33-51, Fig. 4). Auf Grund der begrenz-
ten Verarbeitungskapazitdt von Prozessorchipkarten lasst der
Fachmann nach Uberzeugung des Senats das Ausfilhren der be-
sonderen Anwendung erst nach dem Empfang der entsprechen-

den Meldung beginnen.

Die Nebenintervenientin hat in der mindlichen Verhandlung ein-
gewendet, dass in der D1 von einem ,bestimmten vorgangig an-
gewahlten besonderen Dienst” die Rede sei (Sp. 3, Z.54 bis
Sp. 4, Z. 1), fur eine derartige Anwahl misse das Modul 27 be-
reits vor dem ersten Empfang einer Anwendernachnachricht ge-
startet sein. Die Schrift D1 offenbart jedoch fir das Zugreifen auf
einen besonderen Dienst verschiedene Varianten, insbesondere
auch eine Einheit fir eine gesprochene Antwort VRU (Voice Res-
pond Unit) 13, die einem Teilnehmer, der einen besonderen
Dienst anfordert, mit gesprochenen Mitteilungen eine Unterstut-
zung zum Zugreifen auf den gewlnschten besonderen Dienst
gewaéhrt. In besonderen Féllen kénne die VRU auch ein Help
Desk sein, bei dem der gesprochene Text personlich erfolgt
(Sp. 7, Z. 31-40). Fur die Anwahl des besonderen Dienstes reicht
daher bereits ein Telefonanruf aus, das Starten des besonderen

Moduls im Endgerat ist fur die Anwahl des Dienstes somit nicht

zwingend erforderlich.
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[..]

DAT and said information for said one of said applications are in said data
field (Sp. 10, Z. 26-58, Fig. 7, BZ 40, 140 bytes),

TEL wherein said terminal is a mobile phone (Mobilfunktelefon, Sp. 1, Z. 51,
Fig. 3).

Zusammengefasst offenbart daher die Schrift D1 nicht das Merkmalskonvolut
ANY/EACH sowie nicht die Merkmale SAM2 und ALPH.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4D ist daher gegentiber dem
Stand der Technik nach der Schrift D1 - und auch gegenuiber allen anderen im
Verfahren befindlichen Schriften - neu.

Sowohl die Anwendung im Merkmalskonvolut ANY/EACH als auch die im Merk-
mal SAM2 oder im Merkmal ALPH oder in deren Kombination ergeben sich nach

Uberzeugung des Senats fiir den Fachmann in nahe liegender Weise aus der D1.

Merkmalskonvolut ANY/EACH

Wie bereits vorstehend ausgefihrt, dient das Vorhandensein oder Nichtvor-
handensein des Kennungscodes in der D1 dazu, zwischen Nachrichten zu
unterscheiden, die entweder an einen zweiten Teil des Betriebssystems
oder an die eine besondere Anwendung bzw. das Modul 27 gerichtet wer-
den (Sp. 8, Z. 33-51, Fig. 4). Aus der D1 ist es weiterhin bereits bekannt, in
der Betriebszentrale fiir einen ersten besonderen Dienst eine erste Anwen-
dung und fir einen n-ten besonderen Dienst eine n-te Anwendung vorzuse-
hen (Sp. 7, Z. 1-13). Der Fachmann muss daher nach Uberzeugung des
Senats in Betracht ziehen, die Vielzahl von Anwendungen auch im Endge-
rat als separat adressierbare Module 27 zu implementieren, denn der
Fachmann beachtet bei der Entwicklung von Anwendungen allgemein an-
erkannte Prinzipien der Softwareentwicklung, wie Modularisierung, d. h. die

Aufteilung eines Softwaresystems in Uberschaubare Teile mit klar definier-
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ten Schnittstellen. Dem Fachmann, dem aus der Schrift D1 bekannt ist,
dass mit einem Kennungscode im Datenfeld einer Kurznachricht eine be-
sondere Anwendung als Ziel der Nachricht gekennzeichnet werden kann
(D1, Sp. 3, Z. 29-35, 49-54), ist nach Uberzeugung des Senats ohne Weite-
res klar, dass sich auf vergleichbare Art und Weise auch mehrere beson-
dere Anwendungen separat adressieren lassen. Anders ausgedrickt, der
Fachmann, der vor die Aufgabe gestellt wird, nicht nur ein einziges Softwa-
remodul, sondern eine Vielzahl von Softwaremodulen zu adressieren,
vergibt nach Uberzeugung des Senats selbstverstandlich unterschiedliche
Adressen.

Merkmale SAM[2,3,4]

Mit dem kryptografischen Sicherheitscode als Bestandteil des Kennungs-
codes aus der D1 (Sp. 6, Z. 1-10) wird eine Zusatzfunktion realisiert, die
es ermdoglicht, die zufallige Inanspruchnahme von besonderen Diensten
durch nicht berechtigte Teilnehmer auszuschlielen (Sp. 4, Z. 27-33). Dem
Fachmann ist klar, dass bei Verzicht auf diese Zusatzfunktion, der Ken-
nungscode nicht mehr fur jede Nachricht berechnet werden muss und da-
her auch fir jede Nachricht gleich sein kann, mit der die gleiche besondere

Anwendung adressiert wird.

Merkmale ALPH

Da die Nachrichten in der D1 als Kurznachrichten Gber den in GSM stan-
dardisierten Kurznachrichtendienst dbermittelt werden (Sp. 10, Z.2-4,
26-34), hat der Fachmann Veranlassung, den Kennungscode und den In-
halt der Kurznachricht in alphanumerischen Zeichen zu definieren, denn al-
phanumerische Zeichen sind eine der vier in GSM grundsatzlich moglichen
Darstellungen von Parametern in Datensétzen von Kurznachrichten
(TPDU=Transfer Protocol Data unit, vgl. NK4a, S. 15, erster Satz, S. 30,
Abschnitt 9.1.2, S. 38, Tabellenzeilen TP-DCS und TP-UD).
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 4D beruht daher gegenuber
dem Stand der Technik nach der Schrift D1, EP 0 689 368 Al, nicht auf einer er-

finderischen Tatigkeit.

Da die unabhangigen Patentanspriche gemal der Hilfsantragsserien 1 bis 4 nicht
auf einer erfinderischen Tétigkeit beruhen, bleibt unbeachtlich, dass die Merkmale
SAM([2,3,4] und ALPH aus folgenden Griinden bei der Betrachtung der Patentfa-

higkeit auch aulRer Betracht bleiben sollten:

SAM[2,3,4]

Die Mittel des Endgerats mussen nach Merkmal 5 so eingerichtet sein, dass
die Information an eine der Anwendungen gemal dem Headers adressiert
werden kann. Ob hierflr eine eindeutige oder eine eineindeutige Zuordnung
zwischen Header und Anwendungen zum Einsatz kommt, kann das Endge-
rat nicht raumlich korperlich charakterisieren. Der Senat sieht in einer be-
stimmten Auspragung der Zuordnungsvorschrift keinen technischen Beitrag

zur Losung der Aufgabe.

ALPH

Der Fachmann sieht das anspruchsgemafe Endgerat als elektronische Re-
chen- und Speichereinrichtung an, in der Informationen durch elektrische
Zustande verarbeitet werden, Ublicherweise durch zwei komplementére Zu-
stande. Daher geht auch die Argumentation der Beklagten fehl, dass durch
die Definition des Kopfes und der Information fiir eine der Anwendungen als
alphanumerische Zeichen die Notwendigkeit der Handhabung unterschied-
licher Datenformate fur Kopf einerseits und anwendungsbezogener Infor-
mation andererseits entfalle. Die Darstellung oder Definition des Kopfes und
der Information fir eine der Anwendungen als alphanumerische Zeichen
fuhrt zwar im Auge des Anwenders zu einem anderen optischen Bild als die
Darstellung in Bin&rcode, &ndert jedoch nichts an der Tatsache, dass die

Daten in dem Endgerat binar verarbeitet werden. Aus diesen Grinden ver-
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mag der Senat in der blof3en Definition einer Informationen in alphanumeri-
schen Zeichen nichts Technisches zu sehen (vgl. T 0158/88 ABI 91, 566

Schriftzeichenform).

4.2.2 Der Gegenstand des Anspruchs 2 nach Hilfsantrag 4D ist neu, er beruht
jedoch gegenliber dem Stand der Technik nach der Schrift D1, EP 0 689 368 Al,
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m.
Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPU).

Der Anspruch 2 nach Hilfsantrag 4D umfasst zusatzlich zu Merkmalen, die bereits
vorstehend in Verbindung mit dem erteilten Anspruch 2 diskutiert worden sind, die
Merkmale INP, AIR, ANY, EACH, ID, SAM3, ALPH, DAT, RUN und TEL.

Die vorstehende Beurteilung dieser Merkmale gilt auch in Verbindung mit An-

spruch 2 nach Hilfsantrag 4D.

4.2.3 Der Gegenstand des nebengeordneten Anspruchs 14 nach Hilfsan-
trag 4D ist neu, er beruht jedoch gegeniber dem Stand der Technik nach der
Schrift D1, EP 0689 368 Al, nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Art. Il 86
Abs. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPU).

Der Anspruch 14 nach Hilfsantrag 4D umfasst zusatzlich zu Merkmalen, die be-
reits vorstehend in Verbindung mit dem erteilten Anspruch 16 diskutiert worden
sind, die Merkmale INP, AIR, ANY, ID, SAM4, ALPH, DAT, RUN, EACH und TEL.

Die vorstehende Beurteilung dieser Merkmale gilt auch in Verbindung mit An-

spruch 14 nach Hilfsantrag 4D.

4.3 Die nebengeordneten Anspriche der Hilfsantrdge 4E und 4F enthalten we-
niger Merkmale als die des Hilfsantrags 4D.
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Die Gegenstande der nebengeordneten Anspriiche nach den Hilfsantrdgen 4E
und 4F beruhen aus den vorstehend zum Hilfsantrag 4D genannten Griinden nicht

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

V.

Zu den Fassungen der Hilfsantrage der Serie 5

1. Mit keiner der Fassungen nach den Hilfsantragen der Serie 5 kann das
Streitpatent aufrechterhalten werden.

2. Die insgesamt vorgelegten 14 Hilfsantrage der Serie 5 figen den erteilten
nebengeordneten Anspriichen in unterschiedlichen Kombinationen und teilweise
voneinander abweichendem Wortlaut neben den bereits vorstehend diskutierten
Merkmalen INP, AIR, ANY, ID, SAM[2,3,4], ALPH, RUN, EACH, DAT und TEL

Merkmalskonvolute hinzu,

- die angeben, dass das Datenfeld (data field) der Anwendernachricht Infor-
mationen fir eine Anwenderbenachrichtigungsfunktion (user messaging
function) oder den erfindungsgemal3en Kopf und Informationen fiir eine der
Anwendungen beinhaltet,

- die eine historische und eine aktuelle Zweckangabe betreffen, wonach das
Datenfeld der Anwendernachricht fr gewohnlich (ordinarily) bestimmt war,
um die Informationen flr die Anwenderbenachrichtigungsfunktion zu enthal-
ten, aber jetzt (now) alternativ verwendet wird, um den erfindungsgemafen
Kopf und die Information fur eine der Anwendungen zu enthalten,

- die angeben, dass das Endgeréat weiterhin so konfiguriert ist, Anwender-
nachrichten mit einem Datenfeld mit Informationen fur die Anwenderbe-
nachrichtigungsfunktion zu empfangen und zu verarbeiten, und

- die angeben, dass eine Entscheidung darlber getroffen wird, ob das Daten-

feld Informationen fir die Anwenderbenachrichtigungsfunktion oder den er-
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findungsgemafien Kopf und Informationen fir eine der Anwendungen bein-
haltet, und dementsprechend die entsprechende Anwendung startet und

adressiert.

Fur die in die Hilfsantrage der Serie 5 hinzugeflgten Merkmale verwendet der Se-

nat entsprechend der obigen Reihenfolge folgende Bezeichnungen:

UMF

ORD

wherein said data field can comprise information for a user messaging func-

tion, or said header and said information for said one of said applications,

wherein said data field of said user message was ordinarily determined to
comprise said information for said user messaging function, but is now al-
ternatively used to comprise said header and said information for said one

of said applications, and

STILL said terminal still being configured to receive and process user messages

having a data field with information for said user messaging function,

Ein vom Senat als DEC bezeichnetes Merkmal wird in zwei Auspragungen ver-

wendet (Unterschied gekennzeichnet):

DEC

wherein said means (8) are further arranged to decide if said data field
comprises said information for said user messaging function, or comprises
said header and said information for said one of said applications, and to
perform said launching of said respective one of said applications and said
addressing of the information to said respective one of said applications if it
is decided that said data field comprises said header and said information

for said one of said applications,

DEC1 wherein said means (8) are further arranged to decide based on whether

said header is comprised in said data field or not, if said data field compris-

es said information for said user messaging function, or comprises said
header and said information for said one of said applications, and to per-

form said launching of said respective one of said applications and said ad-
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dressing of the information to said respective one of said applications if it is
decided that said data field comprises said header and said information for

said one of said applications,

Beispiel: gegenuber erteilter Fassung zuséatzliche Merkmale
im Anspruch 1 der Hilfsantrage der Serie 5
UMF ORD STILL DEC DEC1 INP AIR ANY/ SAM2 | ALPH/ RUN TEL
1D/ DAT
EACH

5 X X X X
5 X X
5% X
5A X X X X X
5B X X X X X
5C X X X X X X
5D X X X X X
5E X X X X X
5F X X X X X
5G X X X X X X X X
5H X X X X X
51 X X X X X
5J X X X X X
5K X X X X X X X X X

Zum Beispiel lautet der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5° vom 6. Mai 2015

gegliedert (Anderungen gegeniiber erteiltem Anspruch 1 gekennzeichnet):

1 A terminal (1) for a communication network,

2.1 the terminal comprising a plurality of applications (17, 18) for display-

ing and processing of information

2.2  and further comprising wireless communication means for communi-

cating user messages,
characterised in that

3 it comprises means that have been arranged to receive a wirelessly

communicated user message
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having information for one of said applications (17, 18) and a header
relating to said one of said applications (17, 18),

wherein said one of said applications (17, 18) can be any one of said

applications (17, 18),

and wherein said header identifies said one of said applications (17,
18),

and means (8) arranged, according to said header, to launch a re-

spective one of said applications (17, 18) and

to address the information to asaid respective one of said applica-

tions (17, 18) according-to-said-header

EACH for each application of said applications (17, 18) as said respective

4.2

4.3

4.4

DEC

TEL

one of said applications (17, 18),

the user message has an address field (ADD) containing the address

of the destination of the message
and a data field (INFO) containing the information of the message,
and that said header is in said data field (INFO),

wherein said means (8) are further arranged to decide if said data

field comprises information for a user messading function, or com-

prises said header and said information for said one of said applica-

tions, and to perform said launching of said respective one of said

applications and said addressing of the information to said respective

one of said applications if it is decided that said data field comprises

said header and said information for said one of said applications,

and

wherein said terminal (1) is a mobile phone.
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Der Patentanspruch 2 nach Hilfsantrag 5° vom 6. Mai 2015 lautet unter Fortfuh-

rung der Gliederung (Anderungen gegeniiber erteiltem Anspruch 2 gekennzeich-

net):

2.1

2.2

A terminal (1) for a communication network,

the terminal comprising a plurality of applications (17, 18) for display-

ing and processing of information

and further comprising wireless communication means for communi-

cating user messages,

characterised in that

6

ANY

it comprises means (8, 10 - 12) that have been arranged to send in-
formation relating to one of said applications (17, 18) in a user mes-

sage over wireless communication,

wherein said one of said applications (17, 18) can be any one of said

applications (17, 18),

EACH and means (8) arranged, for each applications (17, 18) as said one of

4.2

4.3

4.4

RUN

said applications,

to add a header to the user message, the header indicating the re-

spective application (17, 18) that the information relates to,

wherein said header identifies said respective application that the in-

formation relates to,

the user message has an address field (ADD) containing the address

of the destination of the message
and a data field (INFO) containing the information of the message,
and that said header is in said data field (INFO),

the terminal further comprising means arranged to launch each of

said applications, respectively, according to a header

that identifies said application and is comprised in a user message

received at that terminal,
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wherein said header comprised in said received user message and

said header added to the sent user message are the same, if they

respectively identify the same application of said applications, and

wherein said header comprised in said received user message is
contained in a data field (INFO)

containing the information of the received user message,

wherein said means (8) are arranged to decide if said data field of

said received user message comprises information for a user mes-

saqging function, or comprises said header and said information for

said application, and to launch said application if it is decided that

said data field comprises said header and said information for said

application, and

wherein said terminal (1) is a mobile phone.

Der Patentanspruch 15 nach Hilfsantrag 5° vom 6. Mai 2015 lautet gegliedert

(Anderungen gegeniiber erteiltem Anspruch 16 gekennzeichnet):

16

A method of transferring data between a first device and a second

device,

16.1.1 the second device being remote from the first device,

16.1.2 and both the first and second device being one of a mobile station

16.2

16.3

capable of communicating over a mobile communications network
and of a computer having a connection to the mobile communica-

tions network,

the method comprising: retrieving a data entry from an application of
the first device, said application containing a plurality of data entries

each having a number of data fields,

transmitting said data entry to the second device in a user message

via the mobile communications network,
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2.1 the second device comprising a plurality of applications for displaying

and processing of information,

4.1 the user message comprising a header for indicating, to the second
device, which application of a—plurality—efsaid applications is com-
prised in the second device that the data entry relates to,

ANY wherein said application can be any one of said applications,

ID and wherein said header identifies said application,

4.2 and the user message has an address field containing the address of

the destination of the message
4.3 and a data field containing the information of the message,
4.4  and that said header is in said data field,

3 receiving the user message comprising said data entry and said

header at the second device,

DEC deciding if said data field comprises information for a user messaging

function, or comprises said header and said data entry, and

RUN launching a corresponding application of the second device as indi-

cated by said header,

16.5 and storing the received data entry in corresponding data fields in
asaid corresponding application efthe-second-device,

DEC ifitis decided that said data field comprises said header and said da-

ta entry, wherein means of the second device are arranged to per-

form said launching of a corresponding application of the second de-

vice as indicated by said header and said storing of the received data

entry in corresponding data fields of said corresponding application, if

it is decided that said data field comprises said header and said data
entry,

EACH for each application of said applications as said corresponding appli-

cation of the second device, and

TEL wherein the second device is a mobile phone.
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3. Der Begriff Anwenderbenachrichtigungsfunktion (user messaging function)
in den neu eingefiihrten Merkmalen UMF, ORD, STILL, DEC, DEC1 bedarf der

Erlauterung:

Unter dem Begriff der Anwenderbenachrichtigungsfunktion (user messaging
function) fallt auch die im Merkmal 2.2 definierte Ubermittlung von Anwender-
nachrichten (communicating user messages) mit anwendungsbezogenen Kopf
(Merkmale 4.1 bis 4.4). Denn die Begriffe ,user message“ und ,user message
function® sind in der Streitpatentschrift NK3, Abs. [0008], S. 3, Z. 4-6 definiert:
Kommunikationsformen wie SMS, R-Daten, USSD und SOC werden demnach als
Anwenderbenachrichtigungsfunktion (user message function) bezeichnet, wobei
die Nachrichten ungeachtet der Tatsache, dass derartige Nachrichten ebenso
durch einen Betreiber und nicht nur durch einen Anwender gesendet kbnnen, als
Anwendernachrichten (user messages) bezeichnet werden. Der Begriff der An-
wenderbenachrichtigungsfunktion ist demnach nicht auf Nachrichten beschrankt,
die an einen Anwender gerichtet sind. Bei Zugrundelegen der Definition aus dem
Streitpatent waren die in die Hilfsantrage der Serie 5 neu eingefihrten Merkma-
le UMF, ORD, STILL, DEC und DEC1 Nullmerkmale, denn sie fliigen den ubrigen

Merkmalen nichts hinzu.

In der mindlichen Verhandlung hat die Nebenintervenientin die ,user messaging
function“ als Ubertragung herkdmmlicher Kurznachrichten ohne anmeldungs-
gemalden Kopf, die fir einen Anwender bestimmt sind, verstanden. Wirde der
Senat das Verstandnis der Beklagten seiner Beurteilung der Hilfsantrage der Se-
rie 5 zu Grunde legen, waren die Hilfsantrage der Serie 5 weder zuldssig noch

beruhten deren Gegenstande auf einer erfinderischen Tatigkeit.

4, Die Hilfsantrdge der Serie 5 gehen Uber den Inhalt der urspriinglich einge-
reichten Unterlagen hinaus und sind daher nicht zulassig (Artikel Il 8 6 Absatz 1
Nr. 3 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPU).
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Jeder der Hilfsantrage der Serie 5 enthalt einen Unteranspruch, der dem vorste-
hend als nicht zulassig beurteilten Unteranspruch 6 der erteilten Fassung ent-
spricht.

Soweit ein nebengeordneter Anspruch einer der Hilfsantrdge der Serie 5 die
Merkmale SAM[2,3,4] oder ANY/EACH umfasst, ist dieser Hilfsantrag aus den
vorstehend in Verbindung mit den Hilfsantragen der Serien 1-4 angegebenen

Griunden unzulassig.

Die Hilfsantrage der Serie 5, deren nebengeordnete Anspriche eines der Merk-
male DEC oder DEC1 umfassen, sind auch aus den folgenden Griinden nicht zu-

lassig:

Merkmale DEC, DEC1

Die Angabe im Merkmal DEC, dass entschieden wird, ob das genannte Da-
tenfeld die genannte Information fir die genannte Anwenderbenachrichti-
gungsfunktion umfasst (to decide if said data field comprises said informati-
on for said user messaging function) ist nicht ursprungsoffenbart.

Aus der von der Beklagten genannten Fundstelle S. 32, Z. 2-5 der Offenle-
gungsschrift (entspricht Abs. [0077] der Patentschrift) entnimmt der Fach-
mann lediglich, dass das Vorhandensein eines ,identifiers“ das Vorliegen
einer anwendungsbezogenen Nachricht anzeigt (If the message has an
identifier...). Eine darliber hinausgehende Prifung, die Grundlage fiur eine
Entscheidung sein kdnnte, ob im Datenfeld eine Information fir eine An-
wender-Benachrichtigungsfunktion vorhanden ist, ist dort nicht angespro-
chen. Auch den anderen von der Beklagten genannten Fundstellen konnte

der Senat die genannte Angabe im Merkmal DEC nicht entnehmen.

Auch im Merkmal DEC1 ist die nicht ursprungsoffenbarte Angabe enthalten,
denn dort ist davon die Rede, dass entschieden wird, ob das genannte Da-
tenfeld die genannte Information fir die genannte Anwenderbenachrichti-

gungsfunktion umfasst, und zwar nunmehr auf der Grundlage, ob der Kopf
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im Datenfeld enthalten ist oder nicht (based on whether said header is
comprised in said data field or not). Das Hinzufligen einer weiteren Angabe
macht nach Uberzeugung des Senats den nicht ursprungsoffenbarten Teil

des Merkmals jedoch nicht zul&ssig.

In Bezug auf die anderen Merkmale UMF, ORD und STILL hat der Senat keine
Zweifel an der Ursprungsoffenbarung.

5. Im Ubrigen beruhen die Gegenstande der nebengeordneter Anspriiche der
Hilfsantrage 5°, 5%, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 51, 5J und 5K gegenuber
dem Stand der Technik nach der Schrift D1, EP 0 689 368 A1, nicht auf einer er-
finderischen Tatigkeit (Art. Il 86 Abs.1 IntPatUG i.V.m. Art. 138 Abs. 1
Buchst. a), Art. 52, 56 EPU).

Denn aus der Schrift D1, EP 0 689 368 Al, sind auch die Anweisungen in den neu
aufgenommenen Merkmalen UMF, ORD, STILL, DEC bzw. DEC1 bekannt:

Aus der Schrift D1, EP 0 689 368 Al, ist in Worten der in die nebengeordneten
Anspruche der Hilfsantrage der Serie 5 aufgenommenen Merkmale ausgedruckt,
auch Folgendes bekannt:

UMF said data field can comprise information for a user messaging func-
tion (Kurzmeldungen wie beispielsweise "Ruf doch bitte den Teil-
nehmer xyz an", Sp. 2, Z. 38-47), or said header (Kennungscode)
and said information for said one of said applications (Daten [...], die
nach einer speziellen Prozedur zu verarbeiten sind, Sp. 3, Z. 29-54),

DEC1 wherein said means are further arranged to decide based on whether
said header is comprised in said data field or not (Datentelegramme,
die den Kennungscode nicht enthalten..., Sp. 8, Z.28-42, Sp. 2,
Z.12-47), if said data field comprises said information for said user

messaging function, or comprises said header and said information
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for said one of said applications (falls das Filter einen Kennungscode
erkennt, wird die Meldung..., Sp. 8, Z. 47-56, Sp. 3, Z. 29-54), and to
perform said launching of said respective one of said applications
and said addressing of the information to said respective one of said
applications if it is decided that said data field comprises said header
and said information for said one of said applications (wird die
entsprechende Meldung Uber einen zweiten Ausgang einem Mod-
ul 27 zum Abarbeiten eines besonderen Dienstes zugefihrt, Sp. 8,
Z. 47-51),

Das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des Kennungs-
codes dient nach der D1 dazu, zwischen Nachrichten zu un-
terscheiden,

- die entweder an einen zweiten Teil des Betriebssys-
tems gerichtet werden, um eine Kurznachricht auf dem
Mobiltelefon zu speichern (Sp. 5, Z. 12-17) und auf ei-
nem Display anzuzeigen (Sp. 2, Z. 38-47),

- oder die an eine besondere Anwendung gerichtet wer-
den (Sp. 3, Z. 42 bis Sp. 4, Z. 1).

wherein said data field of said user message was ordinarily deter-
mined to comprise said information for said user messaging function
(Kurzmeldungen wie beispielsweise "Ruf doch bitte den Teilnehmer
Xyz an", Sp. 2, Z. 38-47), but is now alternatively used to comprise
said header (Kennungscode) and said information for said one of
said applications (Daten [...], die nach einer speziellen Prozedur zu
verarbeiten sind, Sp. 3, Z. 29-54), and

STILL said terminal still being configured to receive and process user mes-

sages having a data field with information for said user messaging
function (Datentelegramme, die den Kennungscode nicht enthal-
ten..., Sp. 8, Z. 28-42, Sp. 2, Z. 12-47).
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Zu den weiteren Merkmalen in den Hilfsantragen der Serie 5 gelten die vorstehen-
den Ausfuhrungen zum Hilfsantrag 4D und zum Hauptantrag gleichermal3en.

Die Gegenstande der nebengeordneten Anspriiche nach den Hilfsantragen 5°, 5%,
5%, BA, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 5J und 5K beruhen daher gegeniber dem
Stand der Technik nach der Schrift D1, EP 0 689 368 Al, nicht auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit.

V.

Zu den Fassungen der Hilfsantrage der Serie 6

1. Das Streitpatent hat in keiner der Fassungen der Hilfsantrage der Serie 6
Bestand.
2. Die Hilfsantrage der Serie 6 umfassen die beiden Hilfsantrage 6 und 6A.

Im Hilfsantrag 6 wurde gegentber der erteilten Fassung der Anspruch 1 ersatzlos
gestrichen. Auf eine Anpassung der Nummerierung und Rickbezlige der weiteren
Anspriche des Hilfsantrags 6 wurde verzichtet; der Hilfsantrag 6 umfasst somit als

unabhangige Anspriche die Anspriche 2 und 15.

Der Hilfsantrag 6A umfasst die unabhéngigen Anspriche 1, 2 und 15.

In die unabhéangigen Anspriche der Hilfsantrdge der Serie 6 wurden neben den
bereits vorstehend diskutierten Merkmalen TEL und AIR ein Merkmal aufgenom-
men, wonach es sich bei der einen der Anwendungen um eine Anwendung han-
delt, die Einstellungen in dem Endgerat erfordert, bevor die Anwendung genutzt
werden kann, insbesondere um Dienste nutzen zu kdnnen, die von einem Netz-

werkbetreiber zur Verfigung gestellt werden, insbesondere ein Internetzugangs-
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punkt, und dass die Informationen fur die eine der Anwendungen diese Einstellun-

gen umfasst.

Das neue Merkmal ist wie folgt formuliert:

SET wherein said one of said applications is an application that requires some

settings in said terminal before said one of said applications can be used, in
particular to be able to utilise services, in particular an Internet access point,
provided by a network operator, wherein said terminal is arranged to re-
ceive a user message that comprises said settings.

Beispiel: gegenuber erteilter Fassung zusétzliche Merkmale
im Anspruch 2 der Hilfsantrage der Serie 6

SET TEL AIR
6 X X
6A X X X

Als Beispiele fur Einstellungen (settings), die erforderlich sind, um Dienste nutzen

zu kdnnen, werden in der Streitpatentschrift genannt:

im Zusammenhang mit der Anwendung ,Service DTMF Commands®, ein
Passwort, eine Anwenderkennung oder etwas anderes im Zusammenhang mit
den Diensten des Betriebers (a password, a user identifier, or something else
related to the services provided by the operator, NK3, S. 7, Z. 27),

im Zusammenhang mit der Anwendung ,Internet access point®, ein Anbieter-
name, eine Telefonnummer, Modeminitialisierungs-Informationen, Server-
Informationen, die IP-Adresse (provider name, phone number, modem initiali-
sation information, server information, IP address, S. 7, Z. 33, 34) und

im Zusammenhang mit der Anwendung ,fax box“, die Kontaktinformation zum
Server, den Dateinamen des Fax und ein Passwort (the contact information to

the server, filename of the fax and a password needed, S. 7, Z. 36, 39, 49).
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Zum Beispiel lautet der Patentanspruch 2 nach Hilfsantrag 6 vom 2. Méarz 2015

gegliedert (Anderungen gegeniiber erteiltem Anspruch 2 gekennzeichnet):

2.1

2.2

A terminal (1) for a communication network,

the terminal comprising a plurality of applications (17, 18) for display-

ing and processing of information

and further comprising wireless communication means for communi-

cating user messages,

characterised in that

6

4.2

4.3

4.4

SET

TEL

it comprises means (8, 10 - 12) that have been arranged to send in-
formation relating to one of said applications (17, 18) in a user mes-

sage over wireless communication

and means (8) arranged to add a header to the user message, the
header indicating the respective application (17, 18) that the infor-

mation relates to,

the user message has an address field (ADD) containing the address

of the destination of the message
and a data field (INFO) containing the information of the message,
and that said header is in said data field (INFO),

wherein said one of said applications is an application that requires

some settings in said terminal before said one of said applications

can be used, in particular to be able to utilise services, in particular

an Internet access point, provided by a network operator, wherein

said terminal is arranged to receive a user message that comprises

said settings, and

wherein said terminal (1) is a mobile phone.
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Der Patentanspruch 15 nach Hilfsantrag 6 vom 2. Marz 2015 lautet gegliedert

(Anderungen gegentiber erteiltem Anspruch 16 gekennzeichnet):

16

A method of transferring data between a first device and a second

device,

16.1.1the second device being remote from the first device,

16.1.2 and both the first and second device being one of a mobile station

16.2

16.3

4.1

4.2

4.3

4.4

16.5

SET

capable of communicating over a mobile communications network
and of a computer having a connection to the mobile communica-

tions network,

the method comprising: retrieving a data entry from an application of
the first device, said application containing a plurality of data entries
each having a number of data fields,

transmitting said data entry to the second device in a user message

via the mobile communications network,

the user message comprising a header for indicating, to the second
device, which application of a plurality of applications is comprised in

the second device that the data entry relates to,

and the user message has an address field containing the address of

the destination of the message
and a data field containing the information of the message,
and that said header is in said data field,

and storing the received data entry in corresponding data fields in a

corresponding application of the second device,

wherein said corresponding application is an application that requires

some settings in the second device before said corresponding appli-

cation can be used, in particular to be able to utilise services, in par-
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ticular an Internet access point, provided by a network operator,

wherein said data entry comprises said settings, and

TEL wherein said second device is a mobile phone.

3. Die Hilfsantrage der Serie 6 sind nicht zulassig (Artikel Il 8 6 Absatz 1 Nr. 3
IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢) EPU).

Jeder der Hilfsantrage der Serie 6 enthalt einen Unteranspruch, der dem vorste-
hend als nicht zulassig beurteilten Unteranspruch 6 der erteilten Fassung ent-

spricht.

In Bezug auf das neu eingefuihrte Merkmal SET hat der Senat keine Zweifel an der

Ursprungsoffenbarung.

4. AuBerdem beruhen die Gegenstdnde der unabhéngiger Anspriche 2 und
15 nach Hilfsantrag 6 gegeniber dem Stand der Technik nach der Schrift D19,
WO 92/14329 Al, ohnehin nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Art. 1l § 6
Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPU).

Denn aus der Schrift D19, WO 92/14329 A1, sind auch die Anweisungen in den
gegenuber dem Hauptantrag neu aufgenommenen Merkmalen SET und TEL in

den nebengeordneten Anspriichen 2 und 15 des Hilfsantrags 6 bekannt.

Aus der Schrift D19, WO 92/14329 Al, ist in Worten der in die nebengeordneten
Anspriche 2 und 15 des Hilfsantrags 6 aufgenommenen Merkmale ausgedriickt,

Folgendes bekannt:

SET wherein said one of said applications is an application that requires
some settings in said terminal before said one of said applications

can be used,
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Die Schrift D19 vermittelt die Lehre, dass die Kommu-
nikationsinformationen geschutzt werden kénnen (S. 16, Z. 4,
5), und Anfragenachrichten nur dann beantwortet werden,
wenn die Anwortadresse (reply address 45) oder ein Passwort
in der Anfragenachricht (password) im Voraus im Endgeréat
gespeichert worden sind (to reply to query messages only
when the reply address contained in the query message has
been stored in the terminal equipment in advance or if the
password contained in the query message corresponds to a
password stored in advance in the terminal equipment, S. 16,
Z.16-22).

Um den Dienst “communication information request” im anfra-
genden oder im angefragten Endgerdt nutzen zu konnen,
muss somit in beiden Endgeraten, eine Einstellung der ,reply

address” und/oder ein ,password® vorhanden sein.

. ieul I bl " ices| ol
cess-point—provided-by-a-network-operater; wherein said terminal is

arranged to receive a user message that comprises said settings (the
reply address 45 for the query message are included in the useful
content of the message, S.7, Z. 14, 15, S. 16, Z. 16-22, Fig. 13,
BZ 43), and

Bei der “reply address 45” handelt es sich um eine Einstellung
im Sinne des Streitpatents, da die Einstellungen gemaf
Streitpatentschrift lediglich aus einer Telefonnummer oder IP-
Adresse bestehen kénnen (S. 7, Z. 33, 34).

TEL wherein said terminal is a mobile phone (S. 7, Z. 26-33, Fig. 3, BZ 1,
S.2,Z.4).

Zu den weiteren Merkmalen im Hilfsantrag 6 gelten die vorstehenden Ausfihrun-
gen zum Hauptantrag gleichermal3en.
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Die Gegenstande der nebengeordneten Anspriche 2 und 15 nach dem Hilfsan-
trag 6 beruhen daher gegeniuber dem Stand der Technik nach der Schrift D19,
WO 92/14329 A1, nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit

5. Unterstellt der Senat die Zulassigkeit des Hilfsantrags 6A, beruhen die Ge-
genstande der unabh&ngigen Anspriiche 1, 2 und 15 nach Hilfsantrag 6A gegen-
Uber einer Zusammenschau der Schriften D19, WO 92/14329 A1, und D1,
EP 0 689 368 Al, nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Art. Il 8 6 Abs. 1 Int-
PatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPU).

Wie vorstehend dargelegt, offenbart die Schrift D19 die Anweisungen in den
Merkmalen SET und TEL. Die Anweisung im Merkmal AIR ist aus der Schrift D19

jedoch nicht entnehmbar.

Die Gegenstande der nebengeordneten Anspriiche 1, 2 und 15 nach Hilfsantrag
6A sind gegentber dem Stand der Technik nach der D19 neu, sie beruhen jedoch
nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit, denn es ist eine Ubliche Anforderung an
den Fachmann neue, vom Netzbetreiber den Teilnehmern offerierbare Dienste in
Mobilfunknetzen zu entwickeln. Der Fachmann hatte dabei Veranlassung nach
Ldsungen zu suchen, die diese Dienste bereitstellenden Anweisungen auf mog-
lichst kostengunstige Art und Weise auch an bereits in Verwendung befindliche
Mobiltelefone zu Ubermitteln. Bei dieser Suche konnte er auf die Schrift D1,
EP 0689 368 Al, stofRen, die vorschlagt, ausfuhrbare Instruktionen von einer
zentralen Einheit an einem Mobiltelefon Uber die Luftschnittstelle zu tbertragen
(vgl. D1, Sp. 4, Z. 1-21).

Zu den ubrigen Merkmalen in den nebengeordneten Ansprichen des Hilfsan-
trags 6A gelten die vorstehend zum Hauptantrag genannten Griinde gleicherma-

Ren.

Die Anweisungen in den nebengeordneten Anspriichen nach Hilfsantrag 6A stel-
len somit nur eine Aggregation von jeweils fur sich bereits in den Schriften D19,
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WO 92/14329 A1, und D1, EP 0689368 Al, fiur Mobiltelefone in
GSM-Mobilfunknetzen vorgeschlagenen MalRnahmen dar, der eine erfinderische

Tatigkeit nicht zukommt.

VI.

Zu den Fassungen der Hilfsantrage der Serie 8

1. In keiner der Fassungen nach den Hilfsantragen der Serie 8 kann das

Streitpatent Bestand haben.

2. Die Hilfsantrage der Serie 8 umfassen die beiden Hilfsantrage 8 und 8A.

In die nebengeordneten Anspriiche der Hilfsantrdge der Serie 8 wurden neben
den bereits vorstehend diskutierten Merkmalen TEL, ALPH und DAT Merk-
malskonvolute aufgenommen, die den Abruf eines Faxes von einem Faxserver

betreffen.

Die in die Hilfsantrage der Serie 8 neu eingefiihrten Merkmale sind wie folgt be-

zeichnet;

FAX wherein said one of said application is an application for receiving

faxes from a fax server,

NOT wherein said information for said one of said applications is a notifi-
cation that a new fax has been received at said fax server and in-
cludes identifier information for retrieving said received fax from said

fax server, and

POLL wherein said one of said applications functions either by user execu-

tion or automatically so that said terminal contacts said fax server au-
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tomatically for retrieving, in particular via a fax call, a received fax ac-

cording to said identifier information,

RET wherein said user message serves for contacting said fax server for
retrieving a new fax that has been received at said fax server and in-
cludes identifier information for retrieving, in particular via a fax call,

said received fax from said fax server,

SERV wherein said first device is a fax server, and wherein said second de-

vice is a mobile phone,
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Beispiel: gegenuber erteilter Fassung zusétzliche Merkmale
im Anspruch 1 der Hilfsantrage der Serie 8

FAX NOT POLL RET SERV TEL ALPH/
DAT
8 X X X X
8A X X X X X

(Das Merkmal RET ist nur im Anspruch 2, das Merkmal SERV nur im Anspruch 15

enthalten.)

Zum Beispiel lautet der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 8 vom 2. Mérz 2015

lautet gegliedert (Anderungen gegeniiber erteiltem Anspruch 1 gekennzeichnet):

1

2.1

2.2

A terminal (1) for a communication network,

the terminal comprising a plurality of applications (17, 18) for display-

ing and processing of information

and further comprising wireless communication means for communi-

cating user messages,

characterised in that

3

4.1

4.2

4.3

4.4

FAX

it comprises means that have been arranged to receive a wirelessly

communicated user message

having information for one of said applications (17, 18) and a header
relating to said one of said applications (17, 18),

and means (8) arranged to address the information to a respective

one of said applications (17, 18) according to said header,

the user message has an address field (ADD) containing the address
of the destination of the message

and a data field (INFO) containing the information of the message,
and that said header is in said data field (INFO),

wherein said one of said application is an application for retrieving

faxes from a fax server,
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NOT wherein said information for said one of said applications is a notifi-

cation that a new fax has been received at said fax server and in-

cludes identifier information for retrieving said received fax from said

fax server, and

POLL wherein said one of said applications functions either by user execu-

tion or automatically so that said terminal contacts said fax server au-

tomatically for retrieving, in particular via a fax call, a received fax ac-

cording to said identifier information,

TEL wherein said terminal (1) is a mobile phone.

Der Patentanspruch 2 nach Hilfsantrag 8 vom 2. Marz 2015 lautet unter Fortflih-

rung der Gliederung (Anderungen gegeniber erteiltem Anspruch 2 gekennzeich-

net):

2.1

2.2

A terminal (1) for a communication network,

the terminal comprising a plurality of applications (17, 18) for display-

ing and processing of information

and further comprising wireless communication means for communi-

cating user messages,

characterised in that

6

4.2

4.3

it comprises means (8, 10 - 12) that have been arranged to send in-
formation relating to one of said applications (17, 18) in a user mes-

sage over wireless communication

and means (8) arranged to add a header to the user message, the
header indicating the respective application (17, 18) that the infor-

mation relates to,

the user message has an address field (ADD) containing the address

of the destination of the message

and a data field (INFO) containing the information of the message,
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RET

NOT

TEL
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and that said header is in said data field (INFO),

wherein said one of said application is an application for retrieving

faxes from a fax server,

wherein said user messaqge serves for contacting said fax server for

retrieving a new fax that has been received at said fax server and in-

cludes identifier information for retrieving, in particular via a fax call,

said received fax from said fax server,

wherein said identifier information was comprised in a notification of

said new received fax in a user message received by said terminal,

and

wherein said terminal (1) is a mobile phone.

Der Patentanspruch 15 nach Hilfsantrag 8 vom 2. Marz 2015 lautet gegliedert

(Anderungen gegeniber erteiltem Anspruch 16 gekennzeichnet):

16

A method of transferring data between a first device and a second

device,

16.1.1the second device being remote from the first device,

16.1.2 and both the first and second device being one of a mobile station

16.2

16.3

capable of communicating over a mobile communications network
and of a computer having a connection to the mobile communica-

tions network,

the method comprising: retrieving a data entry from an application of
the first device, said application containing a plurality of data entries

each having a number of data fields,

transmitting said data entry to the second device in a user message

via the mobile communications network,
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4.1 the user message comprising a header for indicating, to the second
device, which application of a plurality of applications is comprised in

the second device that the data entry relates to,

4.2 and the user message has an address field containing the address of

the destination of the message
4.3 and a data field containing the information of the message,
4.4  and that said header is in said data field,

16.5 and storing the received data entry in corresponding data fields in a

corresponding application of the second device,

SERV wherein said first device is a fax server, and wherein said second de-

vice is a mobile phone,

FAX wherein said corresponding application is an application for retrieving

faxes from said fax server,

NOT wherein said data entry is a notification that a new fax has been re-

ceived at said fax server and includes identifier information for re-

trieving, in particular via a fax call, said received fax from said fax

server, and

POLL wherein said corresponding application functions either by user exe-

cution or automatically so that said mobile phone contacts said fax

server automatically for retrieving a received fax according to said

identifier information.

3. Die Hilfsantrage der Serie 8 sind nicht zul&ssig (Artikel 11 8 6 Absatz 1 Nr. 3
IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢) EPU).

Jeder der Hilfsantrage der Serie 8 enthélt einen Unteranspruch, der dem vorste-
hend als nicht zulassig beurteilten Unteranspruch 6 der erteilten Fassung ent-

spricht.
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Dartiber hinaus sieht der Senat die Angaben in den Merkmalen POLL und RET

nicht als ursprungsoffenbart an.

Merkmale POLL und RET

Der von der Beklagten angegebenen Fundstelle in der Offenlegungsschrift
NK8, S. 12, Z. 17-32, entspricht Streitpatentschrift, NK3, Abs. [0034], ent-
nimmt der Fachmann eine als ,Fax box application“ bezeichnete Anwen-
dung, die die Benachrichtigung, dass ein Fax eingegangen ist (the terminal
receives a notification in a user message of a received fax) als Anwender-
nachricht empfangt und die Aufforderung an den Fax-Server, das Fax an
das Endgerat zu ubertragen, als Anwendernachricht sendet (Optionally it
could be a user message sending the identifier information back to the ser-
ver). Dass es sich bei diesen Anwendernachrichten (user message) um
Anwendernachrichten mit anwendungsbezogenen Kopf handelt (Merk-
mal 4.1), ergibt sich fur den Fachmann auf Grund der Einleitung der Aus-
fuhrungsbeispiele auf S. 5, Z. 14-18 der Offenlegungsschrift NK8 (entspricht
Abs. [0017] der Streitpatentschrift NK3). Der Fax-Server Ubertragt auf die
genannte Aufforderung hin das Fax als sog. fax call, worunter der Fach-
mann auf Grund der Bezeichnung ,call“ eine leitungsvermittelte Verbindung
und keine anwendungsbezogenen Nachrichten etwa in Kurznachrichten-

form versteht.

Weder gegen die Kombination mit dem Merkmal TEL hat der Senat auf
Grund der Fundstellen in der Ursprungsoffenbarung Bedenken (a terminal
according to the present invention ... is shown ... as a mobile phone, NK8,
S. 28, Z. 28-35) noch gegen die Zweckangabe im Merkmal FAX ,application
for retrieving faxes® (The Fax Box application could function ... for ret-
rieving a received fax, NK8, S. 12, Z. 25-28).

Die fakultative Angabe ,in particular via a fax call® in den Merkmalen
POLL und RET der Hilfsantrage der Serie 8 stellt jedoch eine unzulassige
Erweiterung des Anmeldegegenstands dar. Keiner Stelle der Ursprungsof-

fenbarung ist es entnehmbar, dass die Ubermittlung des Faxes vom Fax
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Server auf eine andere Weise als durch eine leitungsvermittelte Verbindung
(fax call) erfolgt. Mit dem Hilfsantrag 8 wird jedoch ein Gegenstand bean-
sprucht, bei dem diese Ubertragung nur insbesondere tiber eine leitungs-
vermittelte Verbindung und damit auch tber die in den unabhangigen An-
spruchen genannten Anwendernachrichten (user messages) erfolgen kann.
Eine derartige Ubertragung eines Faxes etwa uber Kurznachrichten in ei-
nem GSM-System ist nicht ursprungsoffenbart. Die grundsatzlich zulassige
Maglichkeit, das Patent nur durch einen Teil der Merkmale in einem Ausfuh-
rungsbeispiel zu beschranken, fuhrt im Fall der Merkmale POLL und RET
dazu, dass der Patentgegenstand Uber den Gegenstand der Anmeldung in

der urspriinglich eingereichten Fassung hinausgeht.

4. AuBerdem beruhen die jeweiligen Gegenstande der unabhéngigen Anspri-
che 1, 2 und 15 nach Hilfsantrag 8 gegentber dem Stand der Technik nach der
Schrift D19, WO 92/14329 A1, ohnehin nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
(Art. Il § 6 Abs. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPU).

Fur die Beurteilung der Hilfsantrage der Serie 8 ist das auf S. 11, Z. 21-32 der D19
offenbarte Ausflihrungsbeispiel eines Message Handling Service (MHS) nach
X.400 relevant, der an das Short Message Service Center (SC) angeschlossen ist.
X.400 Kurznachrichten (X.400 short messages) konnen verwendet werden, um ein
Mobiltelefon Uber den Eingang einer Nachricht im MHS zu informieren (notice of
the arrival of message), um weitere Mal3Bhahmen zu veranlassen (for further mea-
sures). Eine dieser Mal3nahmen kann das Senden einer Kurznachricht vom Mobil-
telefon an das MHS sein, um eine umfangreichere X.400-Nachricht an andere Ge-

rate zu ,entladen®, z. B. Uber einem Fernkopierer als Telefax-Nachricht.

4.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 8 beruht gegeniber
dem Stand der Technik nach der Schrift D19, WO 92/14329 Al, nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit.
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In den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 8 wurden neben dem bereits vorstehend dis-
kutierten Merkmal TEL die Merkmale FAX, NOT und POLL aufgenommen.

Aus der Schrift D19, WO 92/14329 Al, ist in Worten des Anspruchs 1 gemaR
Hilfsantrag 8 ausgedriickt, auch Folgendes bekannt (fehlende Merkmale durchge-

strichen):

FAX wherein said one of said application is an application (X.400 mes-

sage handling service) for retrieving faxes (designated as a telefax

message, S. 11, Z. 21-32) from a fax server (service unit 13, S. 11,
Z. 11-20),

N OTTeilweise

Die Schrift D19 offenbart, dass die Diensteinheit 13 als
Schnittstelle (block X) nach auf3en zu der Welt aul3erhalb des
Mobilfunksystems (outwards into the world exterior of the
PLMN) eine Dienstanpassungsvorrichtung (service adap-
ters 19, 20, 21) u. a. fur Telefax (telefax ... connections) auf-
weist (S. 11, Z. 11-20). Auf Grund der Funktion des MHS, ein-
gehende Nachrichten auf Anforderung als Fax-Nachrichten
Uber eine weitere Schnittstelle (interface U) auf einem Teleko-
pierer zu ,entladen“ (a more extensive X.400 message is un-
loaded from an interface U to a telecopier designated as a te-
lefax message, S. 11, Z. 28-33), wird der Fachmann die Dien-

steinheit 13 auch als Fax-Server ansehen.

wherein said information for said one of said applications is a

notification that a new fax has been received at said fax server (a no-
tice of arrival for a message, S. 11, Z. 28-33) and-thcludes-identifier

ing ion f o i od faxf il f “and

POLLteineise Wherein said one of said applications functions either by user
execution er—automatically so that said terminal contacts said fax
server (sending of a short message to the MHS service) automatical-

ly for retrieving, in particular via a fax call, a received fax (a more ex-
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tensive X.400 message is unloaded from an Interface U to another
equipment, for instance to a telecopier designated as a telefax mes-

sage, S. 11, Z. 28-33) according-to-said-dentifierinformation.

Die Schrift D19 zeigt nicht die Restmerkmale NOT und POLL, betreffend die ,iden-
tifier information“ zum Empfang des Faxes, die nach dem Ausflihrungsbeispiel des

Streitpatents eine eindeutige Kennung UID sein kann (NK3, Abs. [0034]).

Zu den weiteren Merkmalen im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 8 gelten die vorste-

henden Ausfiihrungen sinngeman.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 8 ist gegenuiber der Schrift
D19 neu, er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, denn die Ver-
wendung einer eindeutigen Kennung (Restmerkmal RET) liegt schon deshalb na-
he, um die abzurufende Nachricht von anderen Nachrichten auf dem MHS unter-

scheiden zu kdnnen.

4.2 Die Gegenstande der Anspriche 2 und 15 nach Hilfsantrag 8 beruhen ge-
genuber dem Stand der Technik nach der Schrift D19 nicht auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit.

Die nebengeordneten Anspriche 2 und 15 umfassen gegentber den bereits dis-
kutierten Merkmalen weiterhin die Merkmale RET und SERV. Auch die Anweisun-

gen aus diesen Merkmalen sind aus der D19 entnehmbar.

Aus der Schrift D19, WO 92/14329 Al, ist in Worten des Anspruchs 2 gemaR
Hilfsantrag 8 ausgedriickt, auch Folgendes bekannt (fehlende Merkmale durchge-

strichen):

RETreinveise Wherein said user message serves for contacting said fax
server for retrieving a new fax that has been received at said fax

server (sending of a short message to the MHS service) and-ineludes
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identifierinformation for retrieving, in particular via a fax call, said re-
ceived fax from said fax server (a more extensive X.400 message is
unloaded ... to another equipment, for instance to a telecopier desig-

nated as a telefax message, S. 11, Z. 28-33),

sowie in Worten des Anspruchs 15 gemafd Hilfsantrag 8 ausgedriickt, auch Fol-

gendes:

SERV wherein said first device is a fax server (service unit 13 in a short
message service center, S. 11, Z. 11-20), and wherein said second

device is a mobile phone (S. 11, Z. 23).

Die vorstehende Beurteilung in Verbindung mit den Restmerkmalen NOT und
POLL gilt fur das nicht aus der D19 entnehmbare Restmerkmal RET gleicherma-

Ren.

5. AuBerdem beruhen die jeweiligen Gegenstande der unabhéngigen Anspri-
che 1, 2 und 15 nach Hilfsantrag 8A gegeniuber dem Stand der Technik nach der
Schrift D19, WO 92/14329 A1, nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit (Art. Il 8 6
Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPU).

Der Hilfsantrag 8A fligt den nebengeordneten Anspriichen in der Fassung nach
Hilfsantrag 8 die Merkmale ALPH und DAT hinzu.

Aus der Schrift D19, WO 92/14329 Al, ist in Worten des Anspruchs 1 gemal

Hilfsantrag 8A ausgedrtickt, auch Folgendes bekannt:

ALPH wherein said header and said information for said one of said appli-

cations are defined in alpha-numeric characters,



4.4

-85 -

Die Anwendernachricht nach der Schrift D19 zeigt in Fig. 13
als anwendungsbezogenen Kopf (identification 44, S. 15,
Z.10-15) die Sonderzeichen ## und die Ziffer 2, die der
Fachmann beide den alphanumerischen Zeichen zuordnen
wird. Weiterhin ist in der D19 angegeben, dass davon ausge-
gangen wird, dass der Nutzinhalt (useful content of the mes-
sage) in Zeichenform (character form) bzw. in Zeichenkodie-
rung (character coding) vorliegt, was den Vorteil habe, dass
die Anwendernachricht auch manuell (by man) auf einem
Endgerat erstellt werden kann, die die Anfrage-Anwendung
(query application) nicht unterstitzt (S. 15, Z. 16-30). Dem
Fachmann ist bekannt, das Kurznachrichten in GSM (S. 1,
Z. 20-34) manuell Ublicherweise insbesondere in alphanume-

rischen Zeichen erstellt werden.

and that said header (identification 44)

DAT and said information for said one of said applications are in said data

field (useful content 43, Fig. 13, BZ 43, 44).

Zu den weiteren Merkmalen in den nebengeordneten Ansprichen nach Hilfsan-

trag 8A gelten die vorstehenden Ausfihrungen sinngemani.

VII.

Zu der Fassung des Hilfsantrags 7

1. In der Fassung nach dem Hilfsantrag 7 kann das Streitpatent keinen Be-

stand haben.
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2. Gegenuber der erteilten Fassung wurde im Hilfsantrag 7 der Anspruch 2

ersatzlos gestrichen. Auf eine Anpassung der Nummerierung und Ruckbezlge der

weiteren Anspriche des Hilfsantrags 7 wurde verzichtet. Der Hilfsantrag 7 umfasst

somit als unabhangige Anspriche die Anspriiche 1 und 15. In diese Anspriche

wurde gegenuber der erteilten Fassung neben dem bereits diskutierten Merkmal

TEL Merkmalskonvolute eingefuigt, welche die Datensicherung bzw. Datenwieder-

herstellung unter Einbeziehung eines weiteren, dritten Endgerats und damit einen

Dienst betreffen, der im weitesten Sinn dem sog. Cloud-Computing zuzurechnen

ist.

Die in den Hilfsantrag 7 neu eingefiihrten Merkmale sind wie folgt bezeichnet (an-

gegeben ist der Wortlaut beim erstmaligen Auftreten):

CON wherein said information for said one of said applications is content

ANO that has been sent to a service center for backup storage by a user

BAC

SC

of said terminal with another terminal that comprised that application

and said content therein,

and wherein said terminal is further arranged to send content of said
application to said service center for backup storage in a user mes-
sage

wherein said fist device is a service center computer, and wherein

said second device is a mobile phone,

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7 vom 2. Marz 2015 lautet gegliedert

(Anderungen gegeniber erteiltem Anspruch 1 gekennzeichnet):

1

2.1

2.2

A terminal (1) for a communication network,

the terminal comprising a plurality of applications (17, 18) for display-

ing and processing of information

and further comprising wireless communication means for communi-

cating user messages,
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characterised in that

3

4.1

4.2

4.3

4.4

CON

ANO

BAC

4.2

4.3

4.4

TEL

it comprises means that have been arranged to receive a wirelessly

communicated user message

having information for one of said applications (17, 18) and a header

relating to said one of said applications (17, 18),

and means (8) arranged to address the information to a respective

one of said applications (17, 18) according to said header,

the user message has an address field (ADD) containing the address

of the destination of the message
and a data field (INFO) containing the information of the message,
and that said header is in said data field (INFO),

wherein said information for said one of said applications is content

that has been sent to a service center for backup storage by a user

of said terminal with another terminal that comprised said application

and said content therein,

and wherein said terminal is further arranged to send content of said

application to said service center for backup storage in a user mes-
sage

having an address field (ADD) containing the address of the destina-

tion of the message

and a data field (INFO) containing the information of the messaqge,

with said data field comprising said content and said header relating

to said one of said applications, and

wherein said terminal (1) is a mobile phone.
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Der Patentanspruch 15 nach Hilfsantrag 7 vom 2. Marz 2015 lautet gegliedert

(Anderungen gegeniiber erteiltem Anspruch 16 gekennzeichnet):

16

A method of transferring data between a first device and a second

device,

16.1.1the second device being remote from the first device,

16.1.2 and both the first and second device being one of a mobile station

16.2

16.3

4.1

4.2

4.3

4.4

16.5

SC

ANO

capable of communicating over a mobile communications network
and of a computer having a connection to the mobile communica-

tions network,

the method comprising: retrieving a data entry from an application of
the first device, said application containing a plurality of data entries
each having a number of data fields,

transmitting said entry to the second device in a user message via

the mobile communications network,

the user message comprising a header for indicating, to the second
device, which application of a plurality of applications is comprised in

the second device that the data relates to,

and the user message has an address field containing the address of

the destination of the message
and a data field containing the information of the message,
and that said header is in said data field,

and storing the received data entry in corresponding data fields in a

corresponding application of the second device

wherein said fist device is a service center computer, and wherein

said second device is a mobile phone,

wherein said data entry has been sent to said service center com-

puter for backup storage by a user of said mobile phone with another

mobile phone that comprised that corresponding application and said

data entry therein,
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16.2° and wherein said method further comprises, before said retrieving of

said data entry from that application of the service center computer:

BAC sending said data entry to said service center computer for backup

storage by said user with said other mobile phone in a user mes-

sage,

4.2 the user message having an address field containing the address of

the destination of the message

4.3 and a data field containing the information of the messaqge,

4.4 wherein said data field comprises said header and said data entry.

3. Der Hilfsantrag 7 ist nicht zulassig (Artikel Il 8§ 6 Absatz 1 Nr. 3 IntPatUG,
Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢) EPU).

Der Hilfsantrag 7 enthalt einen Unteranspruch 6, der dem vorstehend als nicht

zulassig beurteilten Unteranspruch 6 der erteilten Fassung entspricht.

DarlUber hinaus sieht der Senat Angaben im Merkmalskonvolut CON/ANO/BAC

nicht als ursprungsoffenbart an.

Merkmale CON, ANO, BAC

Die Beklagte gibt als Offenbarungsstelle an: NK3, Abs. [0027] an, entspricht
Offenlegungsschrift S. 9, Z. 14 bis S. 10, Z. 8.

Ursprungsoffenbart ist dort, dass der gesamte Inhalt der irgendeinen An-
wendung auf dem Endgerat wiederhergestellt und damit auch gesichert
wird (download (retrieve) all short dial application contents...same solution

can be used for the contents of any application in the terminal).
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Der Gegenstand des Hilfsantrags 7 schlief3t jedoch auch Teilsicherungen
ein (Anspruch 1 z. B. ,content of said application®, Anspruch 15 ,data ent-

ry“). Diese Erweiterung fuhrt zur Unzulassigkeit des Hilfsantrags 7.

4. AuBBerdem beruht der Gegenstand des Hilfsantrags 7 gegentber dem
Stand der Technik nach der Schrift D19, WO 92/14329 A1, nicht auf einer erfinde-
rischen Tatigkeit (Art.1l §6 Abs.1 Nr.1 IntPatUG i.V.m. Art. 138 Abs. 1
Buchst. a), Art. 52, 56 EPU).

Fir die Beurteilung des Hilfsantrags 7 ist das bereits genannte Ausflhrungsbei-
spiel auf S. 7, Z. 20 bis S. 8, Z. 18, Fig. 3 der D19 relevant, bei dem die Kommuni-
kationsinformation der Anwender in dem Service Center SC zentralisiert ist. Der
Nutzer 3 eines Telefons 1 kann von dem Service Center SC die Kommunikati-

onsinformation des Telefons 2 abrufen.

Fig. 3 gemal D19

Als personliche Kommunikationsinformation sind in der D19 z. B. Telefonnum-
mern, Postanschriften, physische Adressen, Telefax, Telex und Teletex-Nummern
genannt (S. 3, Z. 2-9). In der D19 wird zwar die Zweckangabe ,Backup® nicht ver-
wendet, der Fachmann erkennt jedoch auf Grund der Angaben ,centralized in the
internal database of the SC* und ,receives updating information® (S. 7, Z. 20-26)
dass es sich bei dem Dienstzentrum SC gerade um eine zentrale Speichereinrich-
tung z. B. fur Visitenkarten handelt (S. 3, Z. 9).
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4.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 7 beruht gegeniber
dem Stand der Technik nach der Schrift D19, WO 92/14329 A1, nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 7 umfasst gegeniber der erteilten Fassung zu-
satzlich die Merkmale CON, ANO, BAC sowie das bereits diskutierte Merk-
mal TEL.

Aus der Schrift D19, WO 92/14329 A1, ist in Worten des Anspruchs 1 gemaR
Hilfsantrag 8 ausgedruckt, auch Folgendes bekannt:

CON wherein said information for said one of said applications is content
(communication information, S. 3, Z. 3-9, S. 7, Z. 20 bis S. 8, Z. 18)

ANO that has been sent to a service center (Fig. 3, BZ G) for backup stor-
age (centralized in the internal database of the SC...receives updat-
ing information, S. 7, Z. 20-26) by a user 3, 4 of said terminal 1 with
another terminal 2 (Fig. 3) that comprised that application and said
content therein (S. 8, Z. 5-9),

BAC and wherein said terminal is further arranged to send content of said
application to said service center (S.8, Z.5-9, Fig. 3, BZ G) for
backup storage in a user message (short message service system,
S. 4,Z.15-18).

Zu den ubrigen Merkmalen im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 7 gelten die vorste-

henden Ausflihrungen sinngemaln.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 7 beruht daher gegeniber der

Schrift D19 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.
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4.2 Der Gegenstand des Anspruchs 15 nach Hilfsantrag 7 beruht gegentber
dem Stand der Technik nach der Schrift D19, WO 92/14329 A1, nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Der nebengeordneten Anspruch 15 nach Hilfsantrag 7 umfasst zusatzlich zu den
Merkmalen, die den vorstehend besprochenen vergleichbar sind, weiterhin das
Merkmal SC. Auch die Anweisungen aus diesem Merkmal sind aus der D19 ent-

nehmbar.

Aus der Schrift D19, WO 92/14329 A1, ist in Worten des Anspruchs 15 gemali

Hilfsantrag 7 ausgedrickt, auch Folgendes bekannt:

SC wherein said fist device is a service center computer (Service Center
SC, Fig. 13, BZ SC), and wherein said second device is a mobile
phone (telephone 1, Fig. 13, BZ 1, S. 7, Z. 11-20).

Der Gegenstand des Anspruchs 15 nach Hilfsantrag 7, beruht somit gegentber

der Schrift D19 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.
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VIII.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V.m. § 91 Abs. 1 ZPO.
Soweit die Kosten der Nebenintervention betroffen sind, findet 8 101 Abs. 1 ZPO
Anwendung. Entgegen der Ansicht der Nebenintervenientin handelt es sich vorlie-
gend nicht um einen Fall einer streitgentssischen Nebenintervention nach § 101
Abs. 2 ZPO, da die Anwendung von § 69 ZPO wegen § 265 Abs. 2 Satz 3 ZPO
ausgeschlossen ist, wenn der Rechtsnachfolger des Patentinhabers als Nebenin-
tervenient auftritt (val. BGH, Urtell vom 29. September 2011,
X ZR 109/08 - Sensoranordnung, vertffentlicht in GRUR 2012, 149 ff.). Die Ent-
scheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG
i.V.m. 8§ 709 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil steht den am Verfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Be-

rufung zu.
Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils, spatestens
aber mit Ablauf von finf Monaten nach der Verkiindung, durch einen Rechts- oder

Patentanwalt als Bevollmé&chtigten schriftich beim Bundesgerichtshof, Her-

renstr. 45a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Voit Martens Miuller Arnoldi Matter
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