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Sachverhalt und Antrage

I. Die europaische Anmeldung Nr. 03003074.6 wurde als
Teilanmeldung der ursprunglichen Anmeldung
Nr. 99908730.7 eingereicht.

1. Die Priufungsabteilung erlie3 am 4. Marz 2005 eine
Mitteilung gemaR Regel 51 (4) EPU 1973, in der sie der
Anmelderin thre Absicht mitteilte, ein Patent auf der
Grundlage der geltenden Anspriuche 1 bis 18, mit
Anderungen der Anspriche 16 und 17, zu erteilen.

I11. Mit einem am 26. September 2005 ergangenen Bescheid
wurde die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU 1973
zuriuckgenommen und wurden statt dessen Einwande unter
Artikel 76 (1) EPU gegen die unabhangige Anspriche 1 und
16 erhoben.

1v. Im weiteren Verlauf des Priufungsverfahrens reichte die
Anmelderin am 1. Dezember 2005 einen Anspruchssatz als
Hauptantrag und am 30. Marz 2007 einen weiteren

Anspruchssatz als Hilfsantrag ein.

V. Die Priufungsabteilung erliellR am 21. Mai 2007 eine
weitere Mitteilung gemalR Regel 51 (4) EPU 1973 in der
Absicht, ein Patent auf der Grundlage des Hilfsantrags
zu erteilen. In einer Anlage wurde begrindet, weshalb
der Hauptantrag als nicht gewahrbar erachtet wurde.

VI. Die Anmelderin teilte in einem am 29. November 2007
eingegangenen Schreiben mit, sie sei mit der vorgelegten
Fassung fur die beabsichtigte Erteilung nicht einver-
standen, beantragte die Erteilung auf der Grundlage des
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Hauptantrags und bat um eine beschwerdefahige
Entscheidung.

Am 22. Februar 2008 erliel3 die Prufungsabteilung eine
Entscheidung uber die Zuruckweisung der Anmeldung. In
den Entscheidungsgrinden wurde angefuhrt, die

Anspriche 1 und 15 des Hauptantrags erfullten nicht die
Erfordernisse der Artikel 76 (1) und 84 EPU.

Die am 5. Marz 2008 eingelegte Beschwerde richtet sich

gegen diese Entscheidung.

Mit der am 22. Marz 2008 eingegangenen Beschwerdebe-
grundung wurde beantragt, die Entscheidung der
Priufungsabteilung aufzuheben und ein Patent auf der
Grundlage eines Hauptantrags oder eines von zwei
Hilfsantragen zu erteilen. Dem Hauptantrag lagen die
Anmeldungsunterlagen zu Grunde, auf denen die erste
Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU vom 14. Marz 2005
ergangen war, dem Hilfsantrag 1 die am 1. Dezember 2005
eingegangenen Anspriche und dem Hilfsantrag 2 die iIn der
zweiten, am 21. Mai 2007 ergangenen Mitteilung nach
Regel 51 (4) EPU genannten Anmeldungsunterlagen.

Die Kammer legte in einer am 16. Februar 2009 ergangenen
Mitteilung sowie in der Anlage zur Ladung zur mundlichen
Verhandlung thre vorlaufige Meinung dar, wonach die
Anspriche aller Antrage unzulassige Verallgemeinerungen
beinhalteten und Uber den Gegenstand der friheren
Anmeldung hinausgingen. Weiterhin aul3erte die Kammer
Zweifel an der erfinderischen Tatigkeit. Es wurde auf
die folgenden Druckschriften verwiesen:
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D1: WO97/40616 A

D7: E. D. Kaplan: "Understanding GPS: principles and
applications™, Artech House, Norwood, MA, US, 1996,
ISBN 0-89006-793-7, Abschnitt 12.5.

X. Im Laufe der mundlichen Verhandlung am 6. Oktober 2009
reichte die Beschwerdefihrerin neue Anspriche gemal

Haupt- und Hilfsantrag ein.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet:

"Verfahren, um die Dauer von zu verrechnenden Prozessen
zu ermitteln, umfassend die folgenden Verfahrenschritte:

Identifizierung eines Benutzers in einem Mobilfunknetz
mittels einer Chipkarte (2),

wobei eine Zeitinformation mit einem GPS-Empfanger fir
ein Satelliten-Standortbestimmungssystem (23,24,25; 23,24,15;
23,14,15; 13,14,15; 33,34,35) ermittelt wird, dadurch
gekennzeichnet, dass die benannte Zeitinformation verwendet
wird, um die Dauer von den verrechneten Prozessen zu
ermitteln, wobei der GPS-Empfanger in der Chipkarte ist,
wobei die Zeitinformation in der Chipkarte (2) ermittelt wird
und die Zeirtdauerermittlung in der Chipkarte (2) erfolgt,

wobei der GPS-Empfanger die von einem Mobilgerat und vom
Mobilfunknetz erhaltene Zeit- und Standortinformation benutzt,

um sich mit einem GPS-Signal zu synchronisieren.”

Der einzige Anspruch des Hilfsantrags lautet:

"Verfahren, um die Dauer von zu verrechnenden Prozessen
zu ermitteln, umfassend die folgenden Verfahrenschritte:

Identifizierung eines Benutzers in einem Mobilfunknetz
mittels einer Chipkarte (2),

wobei eine Zeitinformation mit einem GPS-Empfanger fur
ein Satelliten-Standortbestimmungssystem (23,24,25; 23,24,15;

C1949.D



-4 - T 1054/08

23,14,15; 13,14,15; 33,34,35) ermittelt wird, dadurch
gekennzeichnet, dass die benannte Zeitinformation verwendet
wird, um die Dauer von den verrechneten Prozessen zu
ermitteln, wobei die Zeitinformation mit dem in der Chipkarte
(2) enthaltenen GPS-Empfanger ermittelt wird,

wobeil der GPS-Empfanger eine Standortinformation
ermittelt,

wobei die Zeit- und Standortinformation einem in der
Chipkarte enthaltenen GSM-Prozessor abgegeben werden, der die
Dauer ermittelt,

wobei der GSM-Prozessor in Abhangigkeit der Zeit, der
Dauer und des Standorts eine Telekommunikationsgebluhr
ermittelt.”

XI. Am Ende der mundlichen Verhandlung wurde die
Entscheidung der Kammer verkindet.

Entscheidungsgrinde

1. Hauptantrag - Zulassigkeit

C1949.D

Anspruch 1 enthalt das Merkmal, dass der GPS-Empfanger
die von einem Mobilgeradt und vom Mobilfunknetz erhaltene
Zeit- und Standortinformation benutzt, um sich mit einem
GPS-Signal zu synchronisieren. Nach Auffassung der
Beschwerdefihrerin sei dieses Merkmal aus Absatz [0029]

der Beschreibung zu entnehmen.

Das im Absatz [0029] der Anmeldung offenbarte Merkmal
des Anspruchs 1 stellt jedoch nach Auffassung der Kammer

fur den Fachmann keine nacharbeitbare Offenbarung dar.
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Ein GPS-Empfanger ist darauf ausgelegt, sich auf ein
GPS-Signal allein durch stufenweise Auswertung des
empfangenen GPS-Signals zu synchronisieren. Aus der
Anmeldung lasst sich jedoch nicht entnehmen, wie durch
Zeit- und Standortinformation aus dem Mobilfunknetz eine
schnellere Synchronisation einer GPS-Schaltung mit dem
empfangenen GPS-Signal erreicht werden kann: auller der
genannten Stelle in Absatz [0029] findet sich in der
Anmeldung keine weitere Offenbarung hinsichtlich der
Unterstiutzung eines GPS-Empfangers zur Synchronisation
auf ein GPS-Signal. Somit fehlt es fur dieses Merkmal an

einer ausreichenden Offenbarung (Artikel 83 EPU).

Der Hauptantrag wurde deshalb nicht in das Verfahren

zugelassen.

2. Hilfsantrag

2.1  Offenbarung (Artikel 76 (1) EPU)

Der Anspruch ist gegenuber dem ursprunglichen Anspruch 1
der fruheren Anmeldung dahingehend eingeschrankt, dass
sowohl die Zeit- und Standortinformation als auch die
Telekommunikationsgebihr auf der Chipkarte ermittelt
werden. Eine derartige Chipkarte ist aus den Figuren 1-4
und 6 ersichtlich sowie durch die diesen Figuren
entsprechenden Teile der Beschreibung der Anmeldung
offenbart (vgl. insbesondere den Absatz [0025] der
veroffentlichten Anmeldung). Dieser Anspruch geht somit
nicht Uber die urspringliche Offenbarung der friheren

Anmeldung hinaus.
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Neuheit

Neuheit wurde wadhrend des Priufungsverfahrens nicht
beanstandet, und die Kammer sieht keine Veranlassung,

Neuheit in Zweifel zu ziehen.

Erfinderische Tatigkeit

Die Kammer betrachtet die in der urspringlichen Fassung
der Anmeldung genannte Druckschrift D1 als nachsten
Stand der Technik, da diese, wie die vorliegende
Anmeldung, die Verrechnung von Telefondiensten auf der
Chipkarte eines Benutzers betrifft. D1 offenbart hierzu,
dass der Benutzer im Mobiltelefonnetz anhand der
Chipkarte identifiziert wird (Seite 3, Zeilen 5 bis 16)
und mittels eines auf der Chipkarte vorhandenen
Prozessors die Telefongebihren berechnet werden. Die zur
Verrechnung der Telefongebihren notwendige Zeit-
information wird mit einer entweder auf der Chipkarte
oder im Mobiltelefon vorgesehenen Uhr bereitgestellt
(vgl. Seite 26, Zeilen 14 bis 23).

Das Verfahren gemdflR Anspruch 1 unterscheidet sich von D1
dadurch, dass die zur Bestimmung der Telekommunikations-
gebihr verwendete Zeit- und Standortinformation von
einem auf der Chipkarte vorhandenen GPS-Prozessor
ermittelt werden.

Die dadurch zu ldsende technische Aufgabe besteht darin,
eine Verfalschung der Zeirtinformation zu verhindern.
Diese Aufgabe deckt sich mit der in Absatz [0013] der
veroffentlichten Anmeldung genannten Aufgabe.
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Es gehort zum allgemeinen Fachwissen (vgl. D7), dass ein
GPS-Signal eine genaue Zeitinformation beinhaltet und
dass diese Zertinformation nicht nur beschréankt zur
Positionsbestimmung, sondern als eilgenstandige, genaue
Zeitquelle verwendet werden kann. Mit diesem Fachwissen
ware es fTur den Fachmann naheliegend, anstatt der in D1
von einer externen Uhr generierten eine von einem GPS-
Signal abgeleitete Zeitinformation der Chipkarte
zuzufiuhren. Jedoch wird durch dieses Fachwissen das
weitere Merkmal, die Zeitinformation durch einen auf der
Chipkarte vorhandenen GPS-Prozessor zu ermitteln, dem
Fachmann nicht nahegelegt: Wenn der GPS-Prozessor auf
der Chipkarte angeordnet wird, steht die Zeitinformation
zwar innerhalb der Chipkarte zur Verfugung; sie ist
jedoch ausserhalb der Chipkarte nicht zuganglich und
infolgedessen gegen eine Verfalschung besser geschitzt.
Weiterhin bietet das GPS-Funksignal fur sich genommen
ein hohes MalR an Sicherheit gegen Verfalschung. Diese
beiden MaBnahmen, namlich die Zeitinformation aus dem
GPS-Signal abzuleiten, als auch diese Zeitinformation
nur innerhalb der Chipkarte zu belassen und nicht
aulBerhalb dieser verfugbar zu machen, fuhren iIn
Kombination zu einer erhdohten Sicherheit der Zeit-
information gegen Verfalschung. Das beanspruchte
Verfahren wird daher nicht durch die Lehre von D1 in
Kombination mit dem durch D7 belegten allgemeinen
Fachwissen uUber die Verwendung eines GPS-Signals
nahegelegt. Weiterhin findet die Kammer in dem ihr
verfiugbaren Stand der Technik keinen Hinweis, der den
Fachmann veranlassen wirde, die Ermittlung der
Zeitinformation durch einen auf der Chipkarte
vorhandenen GPS-Prozessor durchzufiuhren. Somit gilt der
Gegenstand des Anspruchs des Hilfsantrags als auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhend (Artikel 56 EPU).
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3. Mit dem Anspruch des Hilfsantrags wurde den Zuruck-
weilsungsgriunden der angefochtenen Entscheidung sowie den
Im Laufe des Beschwerdeverfahrens erhobenen Einwanden
begegnet. Die Kammer hat jedoch nicht gepruft, ob die
Beschreibung den Bestimmungen der Regel 42 EPU geniigt
und halt es daher fur angebracht, die Angelegenheit zur
weiteren Prufung und Entscheidung an die erste Instanz

zurickzuverweisen.

Entscheitdungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zur weiteren
Entscheidung auf der Grundlage des in der mindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichten

Hilfsantrags zuruckverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende

D. Magliano A. S. Clelland
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