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Sachverhalt und Antrage

C5096.D

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung, zur Post gegeben am 28. Dezember 2009,
die europaische Patentanmeldung 01986832.2 auf der Basis
des Artikels 52 (1) EPU in Verbindung mit Artikel 54 EPU

zuriuckzuweisen.

Die Prufungsabteilung gelangte zu dem Ergebnis, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 in der am 20. Mai 2009
eingereichten Fassung durch die Lehre von

D3: EP 0 923 256 A2

neuheitsschadlich vorweggenommen sei. Als weitere

Dokumente wurden im Prifungsverfahren

D1: EP O 731 621 A und
D2: WO 00/19763 A

bericksichtigt.

Die Beschwerdefuhrerin legte gegen diese Entscheidung
Beschwerde ein. Die Begrindung der Beschwerde wurde
fristgerecht eingereicht. Es wurde beantragt, die
angegriffene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf
der Grundlage eines neu gefassten Anspruchssatzes mit
Anspruchen 1-21 zu erteilen. Hilfsweise wurde beantragt,
die Angelegenheit mit der Maligabe an die
Prifungsabteilung zurickzuverweisen, ein Patent auf der
Grundlage der geanderten Anspriche zu erteilen.
Hilfsweise wurde eine miundliche Verhandlung beantragt.
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Die Kammer beraumte eine mundliche Verhandlung fur den
19. Mai 2011 an. In einer Anlage zur Ladung gemaf
Artikel 15 (1) VOBK nahm sie zum Sachverhalt vorlaufig
Stellung.

Mit einem am 19. April 2011 eingegangenen Schreiben
reichte die Beschwerdefihrerin neue Anspruchssatze als

Hauptantrag und als Hilfsantrage 1-3 ein.

Die Verhandlung fand am 19. Mai 2011 statt. Die
Beschwerdefihrerin beantragte, die
Zuruckweisungsentscheidung aufzuheben und ein Patent auf
der Grundlage des am 19. April 2011 eingereichten
Hauptantrags oder hilfsweise der am 19. April 2011
eingereichten Hilfsantrage 1 bis 3 zu erteilen. Am Ende
der Verhandlung verkindete der Vorsitzende die

Entscheidung der Kammer.

Anspruch 1 gemdl} Hauptantrag lautet wie folgt:

"Endeinrichtung zur Verwendung mit einem Daten-und/oder
Kommunikationsnetzwerk (15) eines Daten-und/oder
Kommunikationssystems (10), mit einer
Ubertragungseinrichtung (31) zum Empfangen und/oder
Ubertragen von Daten und/oder Signalen (40) aus dem
und/oder in das Netzwerk (15) umfassend eine SIM-Karte
und mit einer von der Ubertragungseinrichtung (31)
unabhangigen Rechnereinheit (32), die mit der
Ubertragungseinrichtung (31) zumindest zeitweilig Uber
eine Schnittstelle der Rechnereinheit (32) verbunden ist,
wobei die Ubertragungseinrichtung (31) und die
Rechnereinheit (32) uber die Schnittstelle je nach
Bedarf kommunizieren, interagieren und Daten und/oder

Signale austauschen koénnen,
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aufweisend eine Prozessoreinheit (34) und

Mittel (35) zum Auslesen solcher Netzwerkparameter Uber
die Ubertragungseinrichtung (31), die zum Lokalisieren
der Ubertragungseinrichtung (31) verwendet werden, wobei
die Mittel (35) die ausgelesenen Netzwerkparameter zum
Bestimmen des aktuellen Standorts der
Ubertragungseinrichtung (31) uber die
Ubertragungseinrichtung (31) an einen mit den [sic]

Netzwerk (15) verbundenen Rechner (20) weiterleiten."

Der unabhangige Anspruch 10 richtet sich auf ein Daten-
und/oder Kommunikationssystem mit einer oder mehreren

Endeinrichtungen nach einem der vorhergehenden Anspriche.
Der unabhangige Anspruch 16 richtet sich auf ein
Lokalisierungsverfahren, das im Wesentlichen auf den
Merkmalen der Endeinrichtung gemall Anspruch 1 basiert.
Da dem Hauptantrag stattgegeben wurde (siehe

Entscheidungsgrinde), eriubrigt es sich, die Anspriuche

der Hilfsantrage aufzufihren.

Entscheidungsgrinde

1. Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)
Die Kammer akzeptiert die von der Beschwerdefihrerin
vorgebrachten Argumente beziuglich der urspringlichen

Offenbarung fur alle durchgefiuhrten Anderungen.

2. Anspruch 1 gemdl Hauptantrag, Neuheit und erfinderische
Tatigkeit (Artikel 54 und 56 EPU)
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Die vorliegende Erfindung betrifft eine eine
Ubertragungseinrichtung und einen davon unabhangigen
Rechner umfassende Endeinrichtung. Beil dieser
Endeinrichtung kann es sich beispielsweise um ein
Mobiltelephon handeln (Seite 5, Zeile 2 der als

WO 02/32158 A2 veroffentlichten Anmeldung), wobei die
Ubertragungseinrichtung dem Mobiltelephon im engeren
Sinne mit seinem Sende- und Empfangsteil entspricht
(Seite 3, Zeilen 21-25 und Seite 6, Zeilen 34-35) und
der Rechner zum Beispiel als Personal Digital Assistant
ausgebildet ist (Seite 7, Zeilen 2-11). Die
Endeinrichtung entspricht dann beispielsweise einem

Gerat, das heutzutage als "'Smartphone’™ bezeichnet wird.

Die Aufgabe der Erfindung betrifft die Lokalisierung der
Endeinrichtung (Seite 1, Zeilen 30-38). Da die Parameter
zur Lokalisierung einer Endeinrichtung nur vom Betreiber
eines Daten- und/oder Kommunikationsnetzwerkes
kontrolliert werden (Seite 2, Zeilen 8-14), wird eine
vom Betreiber unabhangige Losung angestrebt (Seite 2,
Zeilen 20-22).

Diese Aufgabe wird erfindungsgemdll durch das
Bereitstellen einer aus Ubertragungseinheit und davon
unabhangiger Rechnereinheit bestehenden Endeinrichtung
gelost, wobeil die Rechnereinheit eine mit der
Ubertragungseinheit verbundene Schnittstelle, eine
Prozessoreinheit und besondere Mittel aufweist, mit
denen lber die Ubertragungseinrichtung solche
Netzwerkparameter ausgelesen werden konnen, die zum
Lokalisieren der Ubertragungseinrichtung verwendet
werden (Seite 3, Zeilen 15-19 und 27-32).
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Die Prufungsabteilung ging von D3 als nachstem Stand der
Technik aus.

Dieses Dokument zeigt eine Endeinrichtung (z.B.

Mobi lfunkgerdt 5) zur Verwendung mit einem Daten-
und/oder Kommunikationsnetzwerk (Spalte 3, Zeile 2:
"Mobi lfunknetz') eines Daten- und/oder
Kommunikationssystems, mit einer Ubertragungseinrichtung
(Mobi Ifunkendgerat 5) zum Empfangen und/oder Ubertragen
von Daten und/oder Signalen aus dem und/oder in ein
Mobilfunknetz (15) umfassend eine SIM-Karte (Spalte 1,
Zeile 37).

Die in D3 beschriebene Endeinrichtung liest mittels
eines Programms, das beispielsweise in der SIM-Karte
implementiert ist (Spalte 1, Zeilen 36-37),
Netzwerkparameter uber die Ubertragungseinrichtung aus,
die zum Lokalisieren der Ubertragungseinrichtung
verwendet werden (Spalte 3, Zeilen 24-38), und leitet
die ausgelesenen Netzwerkparameter zum Bestimmen des
aktuellen Standorts der Ubertragungseinrichtung lber die
Ubertragungseinrichtung an einen mit dem Netzwerk
verbundenen Rechner (namlich die

Positionserfassungszentrale 8) weiter.

Da die Positionserfassungszentrale 8 als Rechnereinheit
in D3 raumlich getrennt von der Ubertragungseinrichtung
(dem Mobilfunkendgerat 5) ist, ist sie von dieser
unabhangig.

Weiterhin ist die Positionserfassungszentrale mit der
Ubertragungseinrichtung zumindest zeitweilig Uber eine
Schnittstelle (hier eine Funkschnittstelle des GSM-Typs)
verbunden (Spalte 3, Zeilen 30-38). Diese Schnittstelle
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iIst zwangslaufig auch eine Schnittstelle der
Positionserfassungszentrale (also der Rechnereinheit).
Die Ubertragungseinrichtung und die Rechnereinheit
kénnen Uber die Schnittstelle je nach Bedarf
kommunizieren, interagieren und Daten und/oder Signale

austauschen (ibidem).

Die Positionserfassungszentrale weist als unabhangige

Rechnereinheit zwangslaufig eine Prozessoreinheit auf.

Da gemdll D3 das Mobilfunkendgerat die Zellkennung, also
die Netzwerkparameter, die zu seiner Lokalisierung
verwendet werden, an die Positionserfassungszentrale
sendet, umfasst diese zwangslaufig Mittel zum Auslesen

solcher Netzwerkparameter.

Ferner werden gemdfR D3 von der
Positionserfassungszentrale Datensatze (die die
Zellkennung betreffen) an den Mobilfunknetzbetreiber zur
dortigen Bestimmung der tatsachlichen Positionen
ubermittelt (Spalte 3, Zeilen 45-49). Folglich
existieren in der Positionserfassungszentrale Mittel,
die die ausgelesenen Netzwerkparameter zum Bestimmen des
aktuellen Standorts der Ubertragungseinrichtung (31) an
einen (weiteren) Rechner (namlich den

Mobi lIfunknetzbetreiber) weiterleiten.

Es ist ferner davon auszugehen, dass der
Mobilfunkbetreiber (also der Rechner) als Betreiber des
Mobi lfunknetzes (also des Daten- und/oder
Kommunikationsnetzwerks) auch mit diesem Netzwerk

verbunden ist.
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Somit unterscheidet sich der beanspruchte Gegenstand von
dem aus D3 bekannten dadurch, dass die Weiterleitung der
ausgelesenen Netzwerkparameter von der Rechnereinheit
Uber die Ubertragungseinrichtung erfolgt. Dieser Aspekt
ist in D3 nicht beschrieben. Aus der Figur 1 von D3 kann
man jedoch schlielRen, dass sich die
Positionserfassungszentrale 8 als Rechnereinheit fur das
Weiterleiten der Netzwerkparameter nicht des

Mobi I funkendgerats 5 (das der beanspruchten

Ubertragungseinrichtung entspricht) bedient.

Der beanspruchte Gegenstand ist somit neu gegenuber der

Lehre von D3.

Die Priufungsabteilung ging in i1hrer Entscheidung
anscheinend davon aus, dass die
Positionserfassungszentrale 8 den mit dem Netz
verbundenen Rechner darstellt und dass es iIm

Mobi I funkendgerat eine weitere, nicht explizit
beschriebene separate Rechnereinheit gebe, die der

beanspruchten Rechnereinheit entspreche.

Eine solche Interpretation wird jedoch nicht durch die
in D3 offenbarte Erfindung gestitzt. Das dort
beschriebene Verfahren zum Erfassen der Position eines
Mobi I funkendgerates umfasst ein Programm, das
beispielsweise auf einer SIM-Karte der
Ubertragungseinheit implementiert sein kann (Spalte 1,
Zeilen 36-37). Es ist folglich keine separate
Rechnereinheit vonnoten, um Positionsdaten oder
Netzwerkparameter uUber die Ubertragungseinrichtung
auslesen und weiterleiten zu koénnen. Genausowenig ist

dazu eine Schnittstelle vonndten.
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Somit i1st der beanspruchte Gegenstand auch dann neu,
wenn man, wie die Prufungsabteilung, die
Positionserfassungszentrale 8 als den mit dem Netz
verbundenen Rechner betrachtet.

Der beanspruchte Gegenstand ist auch erfinderisch.

Die durch die beanspruchte separate Rechnereinheit und
die damit verbundene Schnittstelle zu l6sende Aufgabe
besteht in der Schaffung einer Moglichkeit,
Netzwerkparameter zum Bestimmen des aktuellen Standorts
ohne weitere Einflussnahme des Netzwerkbetreibers an
einen mit dem Netzwerk verbundenen Rechner
weilterzuleiten (Seite 3, Zeilen 4-6 der Anmeldung).
Diese Aufgabenstellung ist aus dem Stand der Technik
nicht bekannt. Auch war es fur den Fachmann nicht
naheliegend, die beanspruchten Merkmale iIn der aus D3
bekannten Vorrichtung vorzusehen, da durch sie die
bekannte Vorrichtung aufwendiger wird. Dies wirde der
Fachmann nicht ohne triftigen Grund tun. Auch der
weitere im Priufungsverfahren zitierte Stand der Technik
legt es dem Fachmann nicht nahe, diese Merkmale
vorzusehen. Zwar ist aus D2 bekannt, eine von der
Ubertragungseinrichtung getrennte Rechnereinheit
vorzusehen (siehe Punkt 2.5 unten). Diese ist aber, wie
dort weiter ausgefuhrt wird, untrennbar mit einer
Positionsberechnung in der Ubertragungseinrichtung
verbunden. Dies ist aber beir der beanspruchten
Vorrichtung nicht der Fall. Somit wirde die
Beriucksichtung der Lehre dieses Dokuments nicht zur
beanspruchten Vorrichtung fihren.

2.5 Das Dokument D2 betrifft ein Mobilfunkendgerat (MS 200)

mit einem getrennten Positionsmessmodul (PMM 205),

C5096.D
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dessen Aufgabe es ist, die Manipulation von
Positionsdaten durch den Benutzer des Mobilfunkendgerats
zu verhindern (siehe Zusammenfassung). Dazu werden
Positionsmessinformationen in dem PMM verschlisselt und
an ein auf einer SIM-Karte angeordnetes
Positionsberechnungsmodul (LCM 215) weiltergegeben. Dort
werden die Informationen entschlisselt und
Ortungsinformationen berechnet. Diese werden dann wieder
verschlisselt und an das Netzwerk weitergeleitet
(ibidem).

Im Detail zeigt D2 (siehe Figur 2) ein Mobilendgerat
(MS 200) als Endeinrichtung zur Verwendung mit einem
Daten-und/oder Kommunikationsnetzwerk (252) eines Daten-
und/oder Kommunikationssystems (260), mit einer
Ubertragungseinrichtung zum Empfangen und/oder
Ubertragen von Daten und/oder Signalen (240) aus dem
und/oder in das Netzwerk umfassend eine SIM-Karte (210)
und mit einer von der Ubertragungseinrichtung
unabhangigen Rechnereinheit in der Form eines
Positionsmessmoduls (205) (Seite 6, Zeilen 9-12), das
mit der Ubertragungseinrichtung zumindest zeitweilig
Uber eine Schnittstelle verbunden ist (Seite 7,

Zeilen 1-10). Die Schnittstelle ist zwangslaufig auch
eine Schnittstelle des Positionsmessmoduls.

Es versteht sich von selbst, dass die
Ubertragungseinrichtung und die Rechnereinheit utber die
Schnittstelle je nach Bedarf kommunizieren, interagieren
und Daten und/oder Signale austauschen koénnen.

Das Positionsmessmodul fuhrt verschiedene Algorithmen
durch (Seite 7, Zeilen 6-10) und weist daher

zwangslaufig eine Prozessoreinheit auf.
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Ferner ergibt sich aus dem Durchfihren eines
Positionierungsverfahrens in dem Positionsmessmodul auf
der Basis der Informationen Uber die umgebenden
Basisstationen (Seite 7, Zeilen 1-6), dass das
Positionsmessmodul (also die Rechnereinheit) Mittel zum
Auslesen solcher Netzwerkparameter uUber die
Ubertragungseinrichtung aufweist, die zum Lokalisieren

der Ubertragungseinrichtung verwendet werden.

AuBerdem werden Ortungsinformationen uber die
Ubertragungseinrichtung an eine "Location Application”
des Netzwerks weitergeleitet (Seite 7, Zeilen 22-26).

Die Kammer geht davon aus, dass dies die Weiterleitung

an einen Rechner des Netzwerks bedeutet.

Der beanspruchte Gegenstand unterscheidet sich daher von
dem aus D2 bekannten Gegenstand, dass statt der
Ortungsinformation die Netzwerkparameter zum Bestimmen
des aktuellen Standorts an den mit dem Netz verbundenen
Rechner weitergeleitet werden. Die Ortungsinformationen
werden somit erst in dem mit Netz verbundenen Rechner
bestimmt (Seite 7, Zeilen 22-25 der veroffentlichten
Patentanmeldung) .

Auch wenn die externe Berechnung von
Ortungsinformationen durch einen mit dem Netz
verbundenen Rechner als Alternative zu einer internen
Berechnung in dem Mobilfunkendgerat aus dem Stand der
Technik bekannt ist (siehe D3, Spalte 3, Zeilen 41-44),
wirde der von D2 ausgehende Fachmann diese alternative
Moglichkeit nicht in Betracht ziehen, da dadurch die der

Lehre von D2 zugrunde liegende Aufgabe, namlich die
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Verhinderung einer Anderung der
Lokalisierungsinformation durch den Benutzer, wenn auf
dem Mobilgerat basierende Lokalisierungs-
Berechnungsmechanismen verwendet werden (Seite 4,
Zeilen 3-5), nicht mehr geldst wirde und daher die zu
threr Losung bereitgestellten Mittel, namlich ein
separates Positionsmessmodul PMM 205, hinfallig wirden.

Somit wirde der von D2 ausgehende Fachmann, wenn er denn
wie beansprucht eine Bestimmung des aktuellen Standorts
in einem mit dem Netzwerk verbundenen Rechner vorsehen
wirde und dies nicht lokal wie in D2 in dem

Mobi Ifunkendgerat durchfuhren wirde, keinen Grund zum
Beibehalten eines separaten Positionsmessmoduls PMM 205
sehen. Ferner waren dann auch die in D2 vorgesehenen
Ver- und Entschliusselungsschritte Uberflissig. Im
Endergebnis wirde er zu der aus D3 bekannten Vorrichtung

und nicht zu der beanspruchten gelangen.

Folglich beruht der beanspruchte Gegenstand auch fur den
von D2 ausgehenden Fachmann auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Auch das weitere im Verfahren berucksichtigte Dokument
D1 zeigt (siehe Figur 1 und Zusammenfassung) eine
Endeinrichtung zur Verwendung mit einem Daten- und/oder
Kommunikationsnetzwerk eines Daten- und/oder
Kommunikationssystems, mit einer Ubertragungseinrichtung
(transceiver 18) zum Empfangen und/oder Ubertragen von
Daten und/oder Signalen aus dem und/oder i1In das Netzwerk
und mit einer von der Ubertragungseinrichtung (18)
unabhédngigen Rechnereinheit (computer 10), die mit der
Ubertragungseinrichtung zumindest zeitweilig Uber eine

Schnittstelle (modem 16) verbunden ist, wobei die
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Ubertragungseinrichtung (18) und die Rechnereinheit uber
die Schnittstelle je nach Bedarf kommunizieren,
interagieren und Daten und/oder Signale austauschen
kénnen. Die Schnittstelle i1st zwangslaufig auch eine
Schnittstelle der Rechnereinheit.

Ferner existieren In der Rechnereinheit (10) Mittel zum
Auslesen eines bestimmten Netzwerkparameters Uber die
Ubertragungseinrichtung (18), der zum Lokalisieren der
Ubertragungseinrichtung (18) verwendet wird, wobei es
sich hier bei dem Netzwerkparameter um
Systemidentifikationsnummern handelt, die mit Hilfe
einer in der Rechnereinheit vorhandenen Datenbank die
Lokalisierung der Rechnereinheit ermoéglichen (siehe

Zusammenfassung) -

In einem Ausfuhrungsbeispiel fiuhrt das System (bestehend
aus Computer, Modem und Transceiver) einen Anruf durch,
um die genaue Uhrzeit (“"home time'™) zu erhalten

(Spalte 9, Zeilen 18-26). Die Kammer interpretiert
dieses Ausfuhrungsbeispiel so, dass der Anruf Uber das
Mobi lIfunknetzwerk, mit dem der Transceiver verbunden ist,
erfolgt und an einen Rechner (namlich demjenigen des
National Institute of Standards and Technology) geht.
Jedoch werden keine Netzwerkparameter zum Bestimmen des
aktuellen Standorts und auch keine Ortungsinformationen
vom System uUbertragen. Es wird lediglich die Uhrzeit des
ursprunglichen Standortes (“'home time') abgefragt. Die
Anpassung an die Uhrzeit der Zeitzone, in der sich das
Mobilgerat befindet (“'current local time'™), erfolgt
innerhalb des Mobilgerats (Zusammenfassung, vorletzter
Satz).

C5096.D
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Somit verbleiben als nicht aus D1 bekannte Merkmale 1in
Anspruch 1, dass die Ubertragungseinrichtung eine
SIM-Karte umfasst und dass Netzwerkparameter zum
Bestimmen des aktuellen Standorts an den mit dem Netz
verbundenen Rechner weitergeleitet werden und nicht bloR3
die Uhrzeit abgefragt wird.

Ersteres Merkmal ist eine fur den Fachmann naheliegende,
wenn nicht sogar zwangslaufige, MalBhahme, wenn es sich

bei dem Mobilfunknetzwerk um ein GSM-Netzwerk handelt.

Das zweite Merkmal ist jedoch fir den Fachmann nicht
naheliegend, da nicht davon auszugehen ist, dass das
National Institute of Standards and Technology die
Moglichkeiten hat, Netzwerkparameter zum Bestimmen des
aktuellen Standortes auszuwerten, um dann die

entsprechende Ortszeit zu Ubermitteln.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 erfinderisch

gegenuber der Lehre von D1.

3. Analoge Uberlegungen filhren zum selben Ergebnis
hinsichtlich der unabhangigen Anspriche 10 und 16.

4. Da die unabhéangigen Anspriche des Hauptantrags die
materiellen Patentierungsvoraussetzungen erfullen,
erubrigt sich eine Behandlung der Hilfsantrage.

5. Zurickverweisung (Artikel 111 (1) EPU):

GemaR Artikel 111 (1) EPU wird die Beschwerdekammer

entweder im Rahmen der Zustandigkeit des Organs tatig,
das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder

C5096.D
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verweist die Angelegenheit zur weilteren Entscheidung an

dieses Organ zuruck.

Im vorliegenden Fall enthadlt die Beschreibung Dinge, die
als zur Erfindung zugehérig beschrieben sind, jedoch
nicht vom Gegenstand der Patentanspriche umfasst werden,
so dass der Gegenstand, fur den Schutz begehrt wird,
nicht klar umfasst ist (Artikel 84 EPU). Dies trifft
sinngemdll auch auf die einzige Figur zu. Aullerdem
bestehen Widerspriche zwischen Anspruch 1 und einigen

davon abhangigen Ansprichen.

Da die Anmeldung somit noch nicht in einer Form ist, in
der sie allen Erfordernissen des EPU geniigt, weist die
Kammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an

die Vorinstanz zurick.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren
Prufung auf der Grundlage des am 19. April 2011

eingereichten Hauptantrags zurickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende

G. Rauh A_. Clelland
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