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Sachverhalt und Antréage

2684.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der
Prif ungsabtei lung, mt der die vorliegende européi sche
Pat ent annel dung zur ickgew esen wurde.

Anspruch 1 gendl3 des vor der Priufungsabteil ung

ei ngerei chten Hauptantrags (eingereicht in der
mindl i chen Ver handl ung am 13. Mirz 1997), lautet w e
fol gt:

"Al's Handger at ausgebi |l detes Funktelefon mt ei nem
Handappar at - Gehause (1), das mt einer Wahltastatur (4)
und hinter Schall durchl dssen (9, 10) eingeset zten

el ekt roakusti schen Wandl ern (2,3) ausgeristet ist,

dadur ch gekennzei chnet, dal3 ei ne Vi deoauf nahne-

ei nrichtung (7) und ei ne Videow edergabeei nrichtung (6)
i nner hal b des Handappar at - Gehauses (1) angeordnet sind,
und dal3 di e Vi deoauf nahneei nrichtung (7), die

Vi deow eder gabeei nrichtung (6) und di e Schal |l durchl &sse
(9,10) in der Vorderseite des Handapparat - Gehauses
angeor dnet sind".

Di e Zur ickwei sung wurde damt begrindet, dal der
CGegenst and nach dem Pat ent anspruch 1 des Haupt antrags,
sowi e nach den abhangi gen Ansprichen 2 bis 5 des

Haupt antrags nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhe. Auch wurde den Hi |l fsantréagen 1 und 2 nicht

st att gegeben.

Di e Priufungsabteilung stiutzte sich auf fol gende
Ent gegenhal t ungen:
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D1 = PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 11, Nr. 292
(E-543), 19.09.1987, und JP-A-62 091 045

D2 = PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 13, Nr. 433
(E-824), 27.09.1989, und JP-A-11 60 286

D3 = PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 15, Nr. 200

(E-1070), 22.05.1991, und JP-A-30 53 785

= DE- A-3 828 485

=  TELENORMA NACHRI CHTEN, Nr. 93, 1989, Frankfurt,
DE, Seiten 52 und 53, XP74929, Kunmerow und
Meurer: " Bildtelefon - ein Kommuni kati onsdi enst
imI|SDN ab 1991"

8 ¥

H nsichtlich Anspruch 1 stutzte die Prifungsabteil ung

i hre Argunentation auf die Entgegenhal tungen D1 und D2.
Bei einem alternativen Argunentati onsweg ging sie auf
kei ne der genannten Entgegenhal tungen ein, wobei sie

j edoch wi ederum zu dem Schl ul3 kam dafll der CGegenstand
des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
ber uhe.

Gegen di ese Entschei dung hat di e Beschwerdef Ghrerin am
20. Oktober 1997 unter gl eichzeitiger Zahlung der
Beschwer degebiihr Beschwer de ei ngel egt. D e Beschwerde-
begr tindung i st am 20. Dezenber 1997 ei ngegangen.

In einer Mtteilung der Kammer genmal3 Artikel 11 (2) der
Ver f ahr ensor dnung der Beschwer dekanmern, hat di e Kammer
i hre vorl aufige Beurteilung, dalR der Entschei dung der
Pr uf ungsabt ei | ung unter den Entschei dungsgr iinden,

Punkt 2.4, Seiten 8 und 9 ("alternativer
Argunent ati onsweg” - siehe unter |1 oben) zuzustimen
sei, zum Ausdruck gebracht. Unter di esem Punkt war die
Pr Gf ungsabt ei | ung von ei nem bekannten al s Handger at
ausgebi | det en Funkt el ef on ausgegangen und hatte sich
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dabei nicht auf di e genannten Entgegenhal tungen bezogen.

Am 28. Juli 1999 fand ei ne mindliche Verhandl ung vor der
Beschwer dekanmer statt. Di e Beschwerdefihrerin trug vor,
dall der Cegenstand des zurickgew esenen Anspruchs 1
gegenuber den Gegenstanden der Ent gegenhal tungen D1 und
D2 und auch mt Bezug auf die alternative Argunentation
der Pridfungsabteilung eine erfinderische Tatigkeit

auf wei se.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e Zurickwei sungs-
ent schei dung auf zuheben und ein Patent auf der G undl age
des zuridckgew esenen Hauptantrags zu erteilen (einziger
Antrag) .

Ent schei dungsgr inde

2684.D

Di e Beschwerde ist zul assig.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu, weil keine der
Ent gegenhal t ungen ein al s Handger a ausgebi |l detes
Funktel efon mt einer Videoaufnahneeinrichtung und einer
Vi deow eder gabeei nri chtung nach dem Anspruch of fenbart.

Di e Kanmer ist auch der Meinung, dald kei ner der

Ent gegenhal tungen D1 - D5, einzeln oder in Konbination
m tei nander, eine Lehre zu entnehnen sei, aufgrund derer
der Fachmann zu ei nem Funktel efon des Anspruchs 1

gel angen wirde. D e genannten Entgegenhal tungen D1 - D5
wei sen Bildtel efone auf, die alle aus nehreren

sel bst st andi gen Gerateteil en (CGehdusen) bestehen.

Nach D1 sind die el ektroakusti schen Wandl er wi e Ublich
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in einem Tel efonhdérer nontiert. Eine Wahltastatur 13 und
ei ne Vi deoauf nahneei nrichtung (Kanmera 33) sind in ei nem
Fer nspr ech- St andappar at gehause und di e Vi deow eder gabe-
ei nrichtungen (Bildschirnme 31 und 32) auf di esem Gehause
nontiert.

D2 | ehrt den Fachmann, w e auch von der Beschwerde-
fUhrerin geltend gemacht wurde, dal3 die "nobving section
100" durch ihre Abtrennung und di e Funkanbi ndung fre
beweglich ist. D2 | ehrt den Fachmann jedoch nicht, dal
der Teil nehnmer die "noving section 100" wahrend des
Best ehens ei ner Konmuni kati onsver bi ndung zu tragen habe
und sie dabei in Handen zu hal ten habe. Nach Ansicht der
Kammer &hnelt di ese "noving section 100" wahrscheinlich
dem "norrmal en” Bil dtel ef ongerat gemal? D1, wobei sie aus
ei nem Horerteil und ei nem St andappar at gehduse best eht.
Es scheint namich, dal die "noving section 100" in D2
vollig mt der Baugruppe 10 in D1 verglichen werden
kann, wobei die Baugruppe aber wi e oben ausgefihrt, aus
ei nem St andappar at gehduse mt separatem Horer besteht.
Jedenfal I s kbnnen aus D2 kei ne H nwei se ent nomren

wer den, di e andeuten wirden, dall al |l e Konponenten der
"nmovi ng section 100" in einemals Handger at
ausgebi | det en Horer ei ngebaut werden konnten.

Aus D3 ist ein konventionelles Telefongerat 1 zu

ent nehnen, wel ches auf ei nem Gehause 2 angeordnet i st,
und mt wel chem of f enbar ei ne Verbindung zu einer in der
Art eines Laptop ausgebil deten Vorrichtung hergestellt

i st. Eine Ubereinstimmung mit dem Gegenstand der
Erfindung kann nicht festgestellt werden.

D4 weist ein Bildfernsprechgerat mt ei nem separaten
Gehause G auf, worin ei ne herausnehnbare Vi deokanmera VK
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befestigt ist. D e Kanera kann herungetragen und
bel i ebi g gerichtet werden, wobei Gegensténde in

bel i ebi ger Entfernung vom Bi | df er nsprechger at

auf genonmen werden kénnen. Ein Horer (Handgerdat) ist in
di esem Dokunent dber haupt nicht gezei gt worden.

Der Entgegenhaltung D5 ist ein Bildtel efon-Geréatesatz zu
ent nehnmen, wel cher aus drei Teilen besteht, d. h. aus
Bi | d- und Sprachendgeraten sow e aus ei nem Vi deo- Codec,
der aus konpl exen und | ei stungsf &hi gen Codi er- und
Decodi erei nri chtungen besteht. Das Sprachendger at

best eht aus ei nem St andapparat mt ei nem| osen Horer

(d. h. als Handgerat ausgefornt). D5 ist die einzige

Ent gegenhal tung, di e eine Verkl ei nerung des Bil dtel efons
di skutiert. Es wird angegeben, dal3 "bei m Vi deo- Codec
Baugr 63e und Kosten noch erheblich reduziert werden

[ missen]". Nach der Entgegenhal tung D5 ist das

unmttel bare Ziel (offenbar bis 1991 - Prioritéatsjahr
der vorliegenden Patentannel dung) "den Codec im

Bi | dterm nal sel bst bzw. in dessen Ful3 unterzubringen".
Somit scheint dieses Ziel offenbar weit entfernt von

ei nem Ei nbau von all en Konponenten in ei nem Horer zu
sein. Cowohl am Ende der Entgegenhaltung (Seite 53,

| etzte Spalte) angegeben wird, dall es |angerfristig
nmbglich sein wird, jeden der gezei gten Funkti onsbl dcke
des Vi deo- Codecs (Figur, Seite 52) durch einen einzigen
integrierten Schaltkreis zu ersetzen, kann aus der

Ent gegenhal t ung ni cht der Schl ul3 gezogen werden, dal3 sie
in die R chtung der Erfindung zei gen wirde.

Somt ist den Entgegenhal tungen D1-D5 keine Lehre zu
ent nehnen, die den Fachmann zum CGegenstand des
Anspruchs 1 fihren wirde. Di e Kammer kann deshal b den
Ausf Uhrungen der Praf ungsabteil ung beziglich der
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erfinderischen Tatigkeit mt Ricksicht auf die
Ent gegenhal t ungen D2 und D1 nicht beipflichten.

I n di esem Zusammenhang nuf3 auch festgestellt werden, dal
kei ne von den im Pridfungsverfahren genannten

Ent gegenhal t ungen ein al s Handger a ausgebil detes

Funktel efon aufweist. Es ist wohl deshal b auch nicht
erstaunlich, dall kei ne Angaben oder Andeutungen zu
finden sind, die sich mt einer Ungestaltung oder
Entwi ckl ung ei nes sol chen Funktel ef ons beschafti gen.

Di e Priufungsabteilung ist aber auch einemalternativen
Argunent ati onsweg gefol gt, wobei sie auf keine

Ent gegenhal t ungen zurtckgegriffen hat. Es wird von ei nem
al s Handger at ausgebil detem Funktel efon mt ei nem
Handappar at - Gehause ausgegangen, wobei behauptet wrd:
"der bekannten |dee den Anwendungsbereich ei nes
Funkt el efons um ei nen Videoteil zu erweitern, wirde der
Fachmann kei ne separate Konponenten fir Funkteil und

Vi deotei | vorsehen, sondern zwecks guter und ei nfacher
Handl i chkeit der Gesant anl age al s auch wegen

Auf wandsiber | egungen die I ntegration der vorgenannten
Konponenten in ein genei nsanes Gehduse vorantrei ben"

Es scheint aber nicht sel bstverstandlich, daR der
Fachmann tatsdchlich di esen Weg gewahlt hatte. D e
Kamer interpretiert Anspruch 1 so, dall das "als
Handger &t ausgebi | dete Funktelefon mt ei nem
Handappar at - Gehause" so konstruiert ist, dall wahrend
ei nes CGesprachs, d. h. bei nundlicher und bildlicher
Konmuni kati on, das Tel efon von der Hand des Benutzers
gehal ten werden kann. Es wurde aber oben (unter 2)
festgestellt, dalR jedenfalls keine von den genannten
Schriftstell en dem Fachmann ei ne Anregung geben kann,
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al | e Konponenten in ein solches Handappar at - Gehause nach
Anspruch 1 einzubauen. We von der BeschwerdeflUhrerin in
der mindli chen Verhandl ung vor der Kammer auch

ausgef ihrt wurde, habe man seit 100 Jahren bei einem

Tel ef ongesprach i mrer den Horer am Chr gehal ten. Wahrend
di eser vergangenen Zeit sei es eigentlich undenkbar
gewesen, das Gerat im Nornmalfall anders zu handhaben.

Der Kanmer schei nt di ese Beschrei bung zutreffend zu
sein. Auf den ersten Blick scheint es deshal b nicht
besonders sinnvoll zu sein, eine Kanera und Bildschirm
in den Horer einzubauen, weil diese ja dann gegen das
Chr oder Kinn des Sprechenden gerichtet werden.

Um zu der Erfindung zu gel angen, nuf3 der Fachmann al so
zuerst die Vorstellung Uberw nden, dal3 ein als Handger at
ausgebi | detes Funktelefon (W e ein konventional er Horer)
nor mal erwei se am Chr gehalten werden nmu3. Die

Uber wi ndungshiirde muR besonders bei einem als Handger at
ausgefornten Mobiltelefon grol3 sein, weil dieses oft in
einer Umelt (in der StraRe, in einem Café, im Zug usw.)
benut zt wird, die von Storungen gekennzei chnet ist, und
dabei, unbedi ngt am Chr gehal ten werden nul3.

Zwei tens mul3 er einsehen, dalR der Benutzer das
Handger @, vor und entfernt von dem Cesicht halten kann,
und drittens, dalR der Benutzer trotzdem ein Videobild
auf ei nem kl ei nen Bil dschirm am Handger at erfassen kann.
Zudem i st es der Kammer auch nicht bekannt, dal (am
Prioritéatstag der vorliegenden Erfindung) in einem
anderen techni schen Gebiet, d. h. aulRerhalb des Gebiets
von Bildtel efonen, ein Bildschirmso ausgefornt war, dal3
er von ei nem Benutzer, wihrend des Betrachtens des

Bil des, wie ein Spiegel gehalten werden konnte.
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Der Fachmann hat auch zu beachten, dall das Handger at
zwangswei se auf zienlich grofien Abstand zum Benut zer des
Tel ef ons gehal ten werden nuf3, da andernfalls keine

gl ei chzeiti ge Sprechfunkverbi ndung mt paralleler

Bi | dubertragung noglich ware. Dabei konnte eine gute

Bi | dibertragung schwi eri g durchzuf Ghren sein, weil

sowohl die Kanera als auch der Bildschirmsich wahrend
ei ner Ubertragung etwas bewegen, da das Tel efon von der
Hand des Benutzers gehal ten werden nuf3. Um eine gute

Fer nsprechibertragung (bei einem als Handger at
ausgefornten Mobiltel efon) auch bei Storungen des
CGespréachs durch die Umelt (z. B. beim Gespréach in ei nem
W rtshaus) zu gewdhrl eisten, konnte wegen des grof3en
Abst andes zw schen Benut zer und Gerat die Konstruktion
sowohl des M krofons als auch des Lautsprechers
konpliziert und aufwendi g sein.

Unter di esen Urst danden komt di e Kammer zu dem Schl uf3,
dall tatséchlich ein Vorurteil in der Fachwelt gegen eine
Ausformung ei nes Funktel efons gendal3 dem Anspruch 1
bestand. Am Prioritatstag der Erfindung bestand die weit
verbreitete vorgefal3te Meinung in der Fachwelt darin,
dall ein Horer prinzipiell am Chr gehal ten werden nufdte,
und dal ein als Handger at ausgebi | detes Funktel ef on
nicht mt einemBildschirmund Videokanera genal3
Anspruch 1 hergestellt werden konnte.

Di e Kanmer kommt deshal b zu dem Ergebnis, dal3 der
Gegenstand des Anspruchs 1 fir den Fachmann ni cht durch
den alternativen Argunentati onsweg der Priufungsabteil ung
nahegel egt wurde (Artikel 56 EPU).

Di e Prifungsabteilung hat in der Entscheidung den
Cegenst and des Anspruchs 1 auch als ei ne Anei nander -
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rei hung von Vorrichtungsnmerkmal en, die jeweils in ihrer
nor mal en Wr kungswei se verwendet wirden, gesehen. Sie

i st der Ansicht, dal dieser Gegenstand kei ne techni sche
Wechsel bezi ehung zwi schen Funktel efon und Vi deoei nheit
fordere, sondern es werde das bl oRe unabhangi ge

Nebenei nander von Funktel efon und Video in ei nem Gehause
beansprucht. Dem kann aber di e Kanmmer nicht

bei pflichten. Der Hauptanspruch nmuf3 in diesemFalle so
interpretiert werden, dall eine Erweiterung des ublichen
Funkt el ef ons auf den Vi deoberei ch durchgefihrt w rd.
Ausgehend von ei nem al s Handger &t ausgebi | det en

Funktel efon wird gemal3 der Erfindung nach Anspruch 1
erreicht, dall zusatzlich zu und gleichzeitig (gofs.
synchron) mit einer mindlichen Ubertragung eines

Tel ef ongespréchs mttels des erfindungsgenéflen Tel ef ons
auch eine Ubertragung von Bildern der Gespréachspartner
dur chgef thrt werden kann, d. h. es wird eine technische
Wechsel bezi ehung zwi schen Funktel efon und Vi deoei nheit
erreicht.

5. Anspruch 1 erfullt damt die Voraussetzungen der
Pat ent f ahi gkeit gemaR Artikel 52 (1) EPU. Die auf den
Anspruch 1 riuckbezogenen Anspriche 2 bis 5 sind deshalb
auch gewéhr bar.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Griunden wird entschi eden:

1. Di e angef ochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurlckverw esen, mt

2684.D
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der Auflage ein Patent genmdld dem Antrag zu erteilen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

M Ki ehl P. K J. van den Berg

2684.D



