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Sachverhalt und Antréage

2495.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen die am 26. Januar 2001
zur Post gegebene Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung,
das europdi sche Patent Nr. 542 065 zu wi derrufen.

Ei n Ei nspruch wurde gegen das Patent in seiner

Gesant heit gestutzt auf die Einspruchsgrinde nach
Artikel 100 a) und 100 c) EPU eingelegt. Die

Ei nspruchsabteilung ging in ihrer Wderrufsentschei dung
einzig auf die G unde nach Artikel 100 ¢) EPU ein und
stellte fest, dall der Gegenstand der erteilten
unabhéangi gen Anspriche 1 und 6 nicht den Erfordernissen
des Artikels 123 (2) EPU geniige.

Di e Beschwerdefidhrerin (Patentinhaberin) legte mt
Schrei ben vom 19. Mirz 2001 Beschwerde ein, die im

sel ben Schrei ben begrindet wurde, und beantragte, die
angef ocht ene Ent schei dung auf zuheben und das Patent auf
der Grundl age ei nes bei gef gt en Haupt antr ages
aufrecht zuer hal t en bezi ehungswei se das Verfahren an die
Ei nspruchsabt ei | ung zur tickzuverwei sen und hil f swei se das
Pat ent auf der G undl age ei nes der bei gefligten

H | f santréage 1-5 aufrechtzuerhal ten bezi ehungswei se das
Verfahren an di e Einspruchsabteil ung zurtckzuverwei sen.
Hi | fsweise wurde fur den Fall, dall dem Hauptantrag nicht
st att gegeben werden kann, eine mindliche Verhandl ung
beantragt .

Di e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) beantragte mt
Schrei ben vom 10. April 2001 und 20. Juni 2001, die
Beschwer de zurickzuwei sen. Hil fswei se wurde eine

nmundl i che Ver handl ung beantragt.
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In ei ner Anl age zur Ladung zur mindlichen Verhandl ung
vom 29. Juni 2004 nahm di e Kamer zur Angel egenheit
vor | &ufig Stellung.

Mt Schrei ben vom 13. Septenber 2004 reichte die
Beschwer def threrin ei nen neuen Antragssatz ein und
beantragte, die angefochtene Entschei dung aufzuheben und
das Patent auf der G undl age des bei geflgten
Haupt ant rages aufrecht zuer hal ten bezi ehungswei se das
Verfahren an di e Einspruchsabteilung zurickzuverwei sen
und hil fsweise das Patent auf der G undl age ei nes der

bei gef igten Hi | fsantrége 1-4 aufrechtzuerhalten

bezi ehungswei se das Verfahren an di e Ei nspruchsabteil ung

zur ickzuver wei sen

Wahrend der mindlichen Verhandl ung, die am

14. Okt ober 2004 vor der Kamrer stattfand, zog die
Beschwer def ihrerin alle friheren Antrage zurick und
beantragte, die angefochtene Entschei dung aufzuheben und
das Patent auf der G undl age des wahrend der nundlichen
Ver handl ung ei ngerei cht en Haupt antrages

auf recht zuer hal t en bezi ehungswei se di e Angel egenheit an

di e Ei nspruchsabteil ung zurtckzuverwei sen.

D e Beschwerdegegnerin bestatigte i hren Antrag auf
Zur ickwei sung der Beschwer de.

Am Ende der mindl i chen Verhandl ung verkindet e der
Vor si tzende di e Ent schei dung.
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Der Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 ist wie folgt:

"Verfahren zur Decodi erung von bi naren Sprachsignal en
di e Uber einen Kanal mt einemfehlerkorrigi erenden Code
Ubertragen werden

- mt einem Kanal decodi erungsschritt, bei dem die uber
den Kanal enpfangenen Signale in Informationsbits
ungewandel t werden, die Sprachparaneter repréasentieren,

- ei nem Sprachdecodi erungsschritt, bei demdie
Sprachparaneter in synthetisches [sic] Sprachsignale
ungewandel t werden, dadurch gekennzei chnet,

- dalR bei dem Kanal decodi erungsschritt zusatzlich eine
| nformati on Uber di e Hohe der Zuverl assi gkeit der
decodi erten Informationsbhits ermttelt wird, und

- dal bei dem Sprachdecodi erungsschritt in Abhangi gkeit
von der Hohe der Zuverl &ssigkeit und ei nem Vergl ei ch
ei nes aktuell en Sprachsignals mt ei nemvorhergehenden
Sprachsi gnal ei ne Beei nflussung des Sprachsignal s
erfolgt.”

Der Wortlaut des erteilten Anspruchs 6 ist wie fol gt:

"Vorrichtung zur Decodi erung von bi ndren Sprachsi gnal en
di e Uber einen Kanal mt einemfehlerkorrigierenden Code
Ubertragen werden

- mt einem Kanal decoder, der die uber den Kanal
enpf angenen Signale in Informationsbits umvandelt, die
Sprachparanet er reprasentieren,

- einem Sprachdecoder, der die synthetische [sic]
Sprachparaneter in Sprachsignal e umnvandel t, dadurch
gekennzei chnet,
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- dal der Kanal decoder zuséatzlich eine Information Uber
di e Hohe der Zuverl assigkeit der decodierten
I nformationshits ermttelt, und

- dal der Sprachdecoder in Abhangi gkeit von der Hbhe der
Zuver| assigkeit und einem Vergl ei ch eines aktuellen
Sprachsignals mt ei nem vorhergehenden Sprachsigna
ei ne Beei nflussung des Sprachsignals vornimt."

Der unabhéangi ge Anspruch 1 des wdhrend der mindlichen
Ver handl ung ei ngerei chten Antrags unterscheidet sich von
demerteilten Anspruch 1 in fol gendem Mer kmnal

- "dalR bei dem Sprachdecodi erungsschritt in Abh&ngi gkeit
von der Hohe der Zuverl &ssigkeit und ei nem Vergl ei ch
ei nes aktuellen nicht korrigierten Sprachsignals mt
ei nem vor her gehenden korrigi erten Sprachsignal eine
Beei nfl ussung des Sprachsignals erfolgt.”

Der unabhéangi ge Anspruch 6 des wihrend der mindlichen
Ver handl ung ei ngerei chten Antrags wei st eine

ent sprechende Anderung und weiterhin eine Anderung in
f ol gendem Mer knmal auf:

"ei nem Sprachdecodi erer, der die synthetische [sic]
Sprachparaneter in synthetische Sprachsignal e umvandel t".

Ent schei dungsgr inde

1. Prozessual e Fragen

1.1 Ent sprechend standi ger Rechtsprechung obliegt es dem
Er messen der Kanmer, verspatet eingereichte Antrage
zuzul assen. Der wahrend der mindlichen Verhandl ung

2495.D
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ei ngerei chte Antrag unterscheidet sich von den
Ansprichen der erteilten Fassung hauptsachlich durch die
Ei nschrankung der Sprachsignale auf "korrigierte"

bezi ehungswei se "nicht korrigierte" Sprachsignale. D e
Kanmer betrachtet diese Anderung als eine Kl arstellung
der Anspruchsfornulierung mt dem Zweck, die Ei nwande
nach Artikel 123 (2) EPU auszuraunen (siehe Punkt 3).
Fir die alleinige Untersuchung der Ei nwdnde nach
Artikel 123 (2) EPU i mvorliegenden Verfahren erfordert
di ese Anderung kei ne weiteren Nachforschungen und fihrt
ni cht zu einer Verzdgerung des Verfahrens. Daher wurde
der in der mindlichen Verhandl ung vorgel egte Antrag

zugel assen.

Klarheit, Artikel 84 EPU

D e Beschwerdegegnerin nmachte geltend, dal die
Formul i erung "in Abh&ngi gkeit von ... einem Vergleich

ei nes aktuellen nicht korrigierten Sprachsignals mt

ei nem vor her gehenden korrigi erten Sprachsignal eine
Beei nfl ussung des Sprachsignals erfol gt" bezi ehungswei se
"vornimt" in den wadhrend der nmundlichen Verhandl ung

ei ngerei chten Ansprichen 1 und 6 w derspruchlich mt dem
in Figur 3 gezeigten Schema der Erfindung sei. Wnn man
das aktuelle nicht korrigierte Sprachsignal mt dem

Test sprachsi gnal sty und das vorhergehende korrigierte
Sprachsignal mt dem Sprachsignal s(n) gleichsetze, wire
ni cht zu verstehen, w e das beeinflul3te "Sprachsignal"”
mt den korrigierten und nicht korrigierten

Spr achsi gnal en zusamrenhdnge. Di e Kanmer sieht jedoch in
dem vorl i egenden Wortl aut eine ubliche Formulierung zur
Darstel l ung ei nes rekursiven Verfahrens, bei demein

schon einmal korrigiertes Signal aus ei nem
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vor her gehenden Bear bei tungsschritt zur Berechnung der
Korrektur eines weiteren Signals verwendet wrd.

Anderungen, Artikel 123 (2) und (3) EPU

Die Kammer interpretiert die erteilten Anspriuche 1 und 6
dahi ngehend, dalR die Begriffe "aktuelles Sprachsignal"”
und "vor hergehendes Sprachsignal” in ihrer breitesten
Bedeut ung sowohl unveranderte als auch gednderte
Sprachsi gnal e unfassen kénnen. Somt erstreckt sich der
Wortlaut der erteilten Anspriche 1 und 6 auf das in
Figur 3 des Patents dargestellte Korrekturschema. Er

unf a3t aber auch andere nbgliche Korrekturschemata: so
zum Bei spi el ein Korrekturschema, in dem das
Sprachsignal s(n) mt sich selbst einmal mt und einma
ohne Verzdgerung in der Signal anal yse verglichen wrd,
um Anal yseausgangsdaten zu erhalten, oder ein
Korrekturschema, in dem das Testsprachsignal st mt sich
sel bst einmal mt und einmal ohne Verzégerung in der

Si gnal anal yse verglichen wird, um Anal yseausgangsdat en
zu erhalten. Diese weiteren Korrekturschemata
unterfallen fur den Fachmann ohne weiteres dem Wrtl aut
der erteilten Anspriche und sind auch technisch sinnvoll,
so dald entsprechend st &ndi ger Rechtsprechung eine engere
I nterpretati on der Anspriche durch Heranzi ehen der
Beschrei bung nicht zul dssig ist (siehe T 1018/02,

Punkt 3.8 der G unde, und T 396/01, Punkt 2.3 der

G inde). Diese weiteren Korrekturschemata sind aber als
sol che nicht urspringlich offenbart worden. Somt
verletzen die erteilten Anspriche die Erforderni sse des
Artikels 123 (2) EPU

Aus der obigen Interpretation der erteilten Anspriche 1
und 6 folgt unmttel bar, dafl die wahrend der mindlichen
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Ver handl ung ei ngerei chten Anspriche 1 und 6 mt ihrer
Beschr d&nkung der Sprachsignal e auf korrigierte

bezi ehungswei se nicht korrigierte Sprachsignal e den
Schut zbereich i mVergleich zu den erteilten Ansprichen
ei nschr anken, da di e oben erwdhnten Korrekturschemat a,
bei denen ein Sel bstvergleich der Sprachsignal e
durchgef ihrt wi rd, ausgeschl ossen sind. Somt

ent sprechen di e wahrend der nmindl i chen Verhandl ung

ei ngerei chten Anspriche 1 und 6 den Erforderni ssen des
Artikels 123 (3) EPU

Die Anspriche 1 und 6 in der widhrend der mindlichen
Ver handl ung ei ngerei chten Fassung erfullen auch die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU

Die Frage, ob der in den Ansprichen 1 und 6 beanspruchte
Gegenstand uber den Inhalt der Anmel dung in der
urspringlich eingereichten Fassung hi nausgeht, betrifft
in erster Linie den kennzei chnenden Teil dieser
Anspriche. I n Anspruch 6 wurde von der

Beschwer degegnerin zusatzlich die urspringliche

O fenbarung ei nes Merkmal s des Qoerbegriffs in Frage
gestellt. Die weiteren Merkmal e des Cberbegriffs beider
Anspr iche gehen auf die urspringlich eingereichten
Anspriuche zurick. Das wurde auch von der

Beschwer degegnerin nicht weiter in Frage gestellt.

Zunéchst ist zu klaren, ob das Merkmal, dal eine
Beei nfl ussung des Sprachsignals "in Abhangi gkeit ... von
ei nem Vergl ei ch eines aktuellen nicht korrigierten
Sprachsignals mt ei nemvorhergehenden korrigierten
Sprachsignal erfolgt”, Uber den Inhalt der Anneldung in
der urspringlich eingereichten Fassung hi nausgeht. Im
urspringlich eingereichten Anspruch 2 war das
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ent sprechende Merkmal wie folgt formuliert: "der
Sprachdecoder [wird] von Regel gr63en gesteuert, die
erzeugt werden durch den Vergleich der statistischen

Ei genschaften ei nes aktuell erzeugten Testsprachsignals
und des bereits synthetisierten Sprachsignals”. Im
urspringlich eingereichten Anspruch 10 war das
Ausgangssignal als "korrigiertes synthetisches

Sprachsi gnal " bezei chnet. Da die Sprachsignale im

Qoer begri ff der wadhrend der Verhandl ung ei ngereichten
Ansprichen 1 und 6 als synthetische Sprachsignal e
definiert worden sind, erfahren die Anspriche durch
Wegl assen des Begriffs "synthetisch” imkennzei chnenden
Tei |l kei ne Bedeut ungserweiterung gegenuber der
urspringlichen O fenbarung im urspringlichen Anspruch 10.

Ferner ist vor dem Hi ntergrund des Ausfidhrungsbei spiels
der Figur 3 das Merkmal "aktuelles nicht korrigiertes
Sprachsignal " lediglich als Klarstellung des Begriffs
"aktuel |l erzeugtes Testsprachsignal” zu verstehen. Aus
dem Ausf Uhrungsbei spi el der Figur 3 ergibt sich, dall das
Test sprachsi gnal st i m Gegensat z zum Sprachsi gnal s(n)
kei ner Korrektur unterliegt, also "nicht korrigiert"” ist.
Di e explizite H nzufigung di eses Merkmals erweitert den
O f enbarungsgehal t des Anspruchs nicht Uber den
urspringlich offenbarten Inhalt der Anmel dung hi naus.

Der Begriff "Testsprachsignal" ist im Rahnmen des
Anspruchs nicht weiter definiert. Jedoch ergi bt sich aus
der urspringlichen Beschrei bung (siehe Spalte 4,

Zeilen 1-5 der wortgl eichen Patentschrift), dall darunter
das unveranderte Sprachsignal zu verstehen ist, das zum
Zwecke des Vergleichs mt demkorrigierten Sprachsigna
verwendet wird. Folglich stellt imvorliegenden
Zusanmmenhang der Begriff "nicht korrigiertes
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Sprachsi gnal " keine Erweiterung des Begriffs
"Testsprachsi gnal " dar.

D e Kammer hat ferner geprift, ob das Merkma

"vor hergehend" ursprunglich offenbart war. Entsprechend
der in der Figur 3 gezeigten Rekursionsschleife wird
durch di e Bearbei tungsel enente "Verztgerung",

"Si gnal anal yse", "Korrektur” und "Synthesefilter” ein
Vergl eich eines zeitlich zuruckliegenden, korrigierten
Sprachsi gnal s, das demim Gattungsbegriff definierten
und tatsachlich ausgegebenen Sprachsignal entspricht,
mt einem aktuell en Sprachsignal erreicht. D e Anordnung
in Figur 3 schliel3t einen Vergleich des aktuellen
Sprachsignals mt einer korrigierten Version, die aus
ei nem zei tgl ei chen oder gar zeitlich danach |iegenden
Signal erhalten wurde, aus. Folglich kann eine
Beei nfl ussung des ausgegebenen Sprachsignals in

ei ndeuti ger Weise nur durch ein i hm"vorhergehendes"”
Sprachsi gnal erfol gen. Entsprechendes gilt fir den
Vorri chtungsanspruch 6.

In Anspruch 6 des erteilten Patents wurde anschei nend
aufgrund eines Irrtuns das zum Bei spiel imursprunglich
ei ngerei chten Anspruch 1 offenbarte Begriffspaar
"Sprachparaneter”/"syntheti sche Sprachsignale” in
"synt heti schen Sprachparaneter”/"Sprachsignal e" geandert.
Da di eses gednderte Begriffspaar technisch durchaus Sinn
macht und fur den Fachmann auch nicht ohne weiteres als
Fehl er zu erkennen ist, wadre es nach der Entschei dung

G 3/89 (ABlI. 1993, 117) der grolen Beschwer dekanmer

ni cht noglich, dieses Merknmal gemaR Regel 88 EPU zu
korrigieren, ohne die Erfordernisse des Artikels 123 (2)
EPU zu verletzen. Die Beschwerdefiihrerin hat daher in
Anspruch 6 genmald Hauptantrag das Merkmal in "der die
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synt heti sche [sic] Sprachparaneter in synthetische
Sprachsi gnal e umwandel t™ unformnuliert. D eser Wrtl aut
erweitert den Schutzbereich offensichtlich nicht und
steht daher imEinklang mt Artikel 123 (3) EPU. Er geht
auch nicht dber den Inhalt der Anmel dung in der
urspringlich eingereichten Fassung hi naus. Nach Ansi cht
der Kamrer handelt es sich bei dem Begriff "synthetische
Sprachparaneter” um ei ne Tautol ogie. | mZusamenhang mt
dem Erfi ndungsgegenstand des Streitpatents sind
"Sprachparaneter” unstreitig als Paranmeter zu verstehen
die zu einer mathemati schen Model |i erung des
menschl i chen Stimmapparats benotti gt werden, um dadurch
die fuar die Kodierung von Sprache notwendi ge Dat ennenge
zu reduzieren. Da es sich um Model | paraneter handelt,
ergeben sie sich nicht auf natdrliche Wise, sondern
nissen berechnet, also "synthetisiert” werden. Folglich
erfahrt der Begriff "Sprachparameter” durch die

Ver wendung des Adjektivs "synthetisierte" keine

Bedeut ungsver ander ung.

Di e Beschwerdegegnerin brachte aul3erdem fol gendes vor

Ei ne urspringliche Ofenbarung fir das Merkma
"Informati on Uber die Hohe der Zuverl &ssi gkeit der
decodierten Informationsbits ermttelt wird" in Anspruch
1 und fur das entsprechende Merkmal in Anspruch 6 koénnte
allenfalls in Spalte 3, Zeilen 9 und 10 der
Patentschrift, die mt der ursprunglich eingereichten
Beschrei bung Ubereinsti men, zu finden sein. Dort jedoch
ware von "Information far die Zuverl dssi gkeit eines
jeden Informationsbhit” die Rede. Daraus kdnne nicht

di rekt und unmttel bar auf die Zuverl &ssi gkeits-

i nformati on von ei ner Mehrzahl von Informationshbits

geschl ossen wer den.
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D eses Argunent Uberzeugt schon deshalb nicht, weil der
urspringlich eingereichte Anspruch 1 festlegt, dal der
"Kanal decoder ... zusatzlich zu den dekodierten

I nformationsbits eine Information Uber die Hohe der
Zuver| assigkeit ... dieser Schatzwerte liefert". Daruber
hi naus ergi bt sich auch aus dem urspringlichen

Anspruch 8, daR "jeweils fur die einzel nen Ubertragenen
decodi erten Bits oder Bitgruppen [Hervorhebung durch die
Kamer] Schwel |l werte fir die Zuverl assi gkeit

definiert ... werden". Somt ist eine Korrektur

basi erend auf einer Information tUber die Hohe der

Zuver| assigkeit von Informationsbits den urspringlichen
Annel dungsunt er|l agen ei ndeuti g zu ent nehnen.

Weiterhin vertrat die Beschwerdegegnerin die Ansicht,
dal3, wenn man Merkmal e aus demin Figur 3 gezeigten
Ausf Uhrungsbei spiel in die Anspriche 1 und 6 aufnehne,
auch alle Merknmal e di eses Ausfihrungsbei spiels

auf genommen werden mil3ten, da es keine urspringliche
O fenbarung fir eine Verall genei nerung des

Ausf Ghrungsbei spi el s gebe. | nsbesondere ware

ent sprechend dem urspriunglichen Anspruch 10 ein
korrigiertes Sprachsignal nur in Verbindung mt einer
Korrektur des Anregungssignals fir das erste

Synt hesefilter offenbart.

D e Kammer betrachtet die Verwendung von Sprachsynt hese-
filtern als inplizites Merkmal bei der Umwandl ung von
Sprachparanetern in synthetische Sprachsignal e. Ferner

i st dem ursprunglichen Anspruch 2 eine all geneine

O fenbarung fir eine Steuerung des Sprachdecoders auf
der Basis eines Vergleichs eines aktuell erzeugten

Test sprachsignals mt einembereits synthetisierten
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Sprachsi gnal zu ent nehnmen. Nach den Ausf dhrungen unter
3.5 bis 3.7 entspricht dies einem Vergleich eines

aktuel len nicht korrigierten Sprachsignals mt einem

vor her gehenden korrigi erten Sprachsignal. Folglich kann
di e Kammer in der Wegl assung konkreter Merkmal e des

Ausf Ghrungsbei spi el s der Figur 3, wie zum Bei spiel der
Sprachsynt hesefilter, bei der Formulierung der

Anspriche 1 und 6 keine uber den Inhalt der ursprunglich
ei ngerei chten Fassung hi nausgehende Erweiterung erkennen.

Cegen di e abhangi gen Anspriche 2-5 und 7-8 wurden von
Seiten der Beschwer degegnerin kei ne Ei nwande unter
Artikel 100 c) EPU vorgebracht.

Fol gl ich entsprechen di e wahrend der nundlichen
Ver handl ung ei ngerei chten Anspriche 1-8 den
Erforderni ssen des Artikels 123 EPU

Zur ickverwei sung, Artikel 111 (1) EPU

Artikel 111 (1) EPU stellt es in das Ermessen der Kammer,
entweder im Rahnmen der Zustandi gkeit des Organs tatig zu
wer den, das di e angefochtene Entschei dung erl assen hat,
oder di e Angel egenheit zur weiteren Entschei dung an

di eses Organ zurickzuverwei sen. Imvorliegenden Fall hat
di e Ei nspruchsabteilung i m Rahnen des Ei nspruchs-
verfahrens lediglich zu den G unden nach Arti kel 100 c)
EPU Stel l ung genommen. Die Kammer verweist die

Angel egenhei t daher zur weiteren Entscheidung an die
erste Instanz zurick, umeine Priufung der weiteren

vor gebracht en Ei nspruchsgrinde durchzuf Ghren.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G inden wi rd entschi eden:
1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.
2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz zur weiteren

Ent schei dung zur tickverw esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

D. Magliano A S Cdelland

2495.D



