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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Priifungsabteilung, mit der die europdische Anmeldung

Nr. 06101335.5 zurilickgewiesen wurde.

Die Entscheidung wurde darauf gestiitzt, dass der
Anspruch 1 jedes Antrags nicht das Erfordernis der
Klarheit erfiillte (Artikel 84 EPU). Die Begriindung der
Entscheidung lautet wie folgt:

"1. Als wesentliches Merkmal wird erachtet, dass
mittels der im Identifikationsmodul vorhandenen ersten
Schnittstelle Daten vom Lokationstag ausgelesen werden
und diese Daten lber die zweite Schnittstelle an die

Zentraleinheit im Kommunikationsnetz libertragen werden.

In den unabhédngigen Anspriichen aller Antrdgen wird
beansprucht, dass die zweite Schnittstelle, mit der die
Daten des Lokationstags ins Kommunikationsnetz

libertragen werden, Teil des mobilen Terminals 1ist.

Damit die Daten vom Identifikationsmodul 1ins
Kommunikationsnetziibertragen [sic] werden kénnen,
miissen die Daten vom Identifikationsmodul an das mobile
Terminal libertragen werden. Ohne diese Ubertragung der
Daten an das Terminal, [sic] kann das Terminal diese
Daten nicht an das Kommunikationsnetz weitersenden,
weil diese nicht im Terminal verfiigbar sind. Da es sich
hierbei jedoch nicht um eine Standardfunktion des
Identifikationsmoduls handelt, ist es unklar (Artikel
84 EPU), auf welchem Wege und wann diese Daten vom
Identifikationsmodul, z.B. einer GSM-SIM-Karte, an das
mobile Terminal bzw. zur Zentraleinheit, z.B. GSM-

Mobilfunkvermittlung MSC, gelangen.
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Der Sichtweise der Anmelderin, dass dieses Merkmal kein
wesentliches Merkmal filir die Erfindung sei und somit
nicht angegeben werden miisste, kann sich die

Priifungsabteilung aus obigen Griinden nicht anschliefBen.

Anspruch 1 eines jeden Antrags, d.h. des Hauptantrages,
sowie der Hilfsantrdge eins bis vier, 1ist daher aus dem
Wortlaut des Anspruchs selbst unklar (Artikel 84 EPU),

da ein als wesentlich erachtetes Merkmal fehlt.

Anspruch 1 aller Antrdge ist somit nicht gewdhrbar
(Artikel 52 (1) EPU).

2. Da keiner der Antrdge einen klaren unabhdngigen
Anspruch 1 aufweist, wird die Anmeldung gemdlB Artikel

97(2) EPU zurilickgewiesen."

Anspruch 1 des der Niederschrift zur miindlichen
Verhandlung als Anlage beigefligten Hauptantrags (durch
eine Linie abgetrennte handschriftliche Textteile in

der Anlage bleiben unberiicksichtigt) lautet:

"Verfahren zur lokationsabhdngigen Vergebiihrung einer
Dienstleistung, welche Dienstleistung von einem
Benutzer mit einem mobilen Terminal (1) iliber ein
mobiles Kommunikationsnetzwerk beansprucht wird, wobeil
das mobile Terminal ein Identifikationsmodul (Z2)
umfasst,

dadurch gekennzeichnet,

dass das mobile Terminal mit dem Identifikationsmodul
zwel voneinander unterschiedliche
Kommunikationsschnittstellen aufweist, dass eine erste
Kommunikationsschnittstelle der zwel
Kommunikationsschnittstellen eine drahtlose
Schnittstelle ist, mittels welcher eine nahe

Kommunikationsverbindung zwischen dem
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Identifikationsmodul und mindestens einem Lokationstag
aufgebaut wird, dass die zweite der zweil
Kommunikationsschnittstellen eine Luftschnittstelle
ist, mittels welcher das mobile Terminal eine mobile
Kommunikationsverbindung zum mobilen Kommunikationsnetz
aufbauen kann,

dass durch eine Auswertung von Daten des mindestens
einen externen Lokationstags (30,31) eine
Standortidentifikation ermittelt wird, wobeili die Daten
des mindestens einen Lokationstags iliber die zweite
Kommunikationsschnittstelle auf eine Zentraleinheit
eines mobilen Kommunikationsnetzwerks, in welchem das
mobile Terminal (1) eingebucht ist, ilibertragen werden
und dass in einer Vergebilihrungseinheit (53) des mobilen
Kommunikationsnetzes zur Vergebiihrung der durch den
Benutzer beanspruchten Dienstleistung ein der
Standortidentifikation zugeordneter Vergebiihrungstarif

selektiert wird."

Die schriftliche Entscheidung enthielt zusatzliche
Ausfiihrungen, auf die sich die Entscheidung nicht
stiitzte (Punkt 3 der Entscheidungsgrinde: "Weitere
Grinde, die nicht Bestandteil der Entscheidung sind",
Punkt 4: "Klarheit und Erfinderische Tatigkeit des

Anspruchs 1", Punkt 5: "Allgemeine Bemerkung").

Mit der Beschwerdebegriindung reichte die
Beschwerdefiilhrerin einen einzigen Anspruchssatz ein und
beantragte, die Entscheidung der Prifungsabteilung
aufzuheben und ein Patent auf Grundlage dieses
Anspruchssatzes zu erteilen. Weiterhin wurden die
Rickzahlung der Beschwerdegebiihr und die Anberaumung

einer mindlichen Verhandlung beantragt.

In einer Mitteilung nahm die Kammer vorlaufig Stellung

zum Antrag auf Riuckzahlung der Beschwerdegebihr und
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wies auf Unstimmigkeiten im Wortlaut der vorliegenden

Anspriche hin.

Mit Schreiben vom 5. Juli 2017 reichte die
Beschwerdefihrerin einen geanderten Anspruchssatz ein
und brachte weitere Argumente zur Stitzung des Antrags
auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr vor. Weiterhin
wurde sinngemaB die Anberaumung einer mindlichen
Verhandlung nur hilfsweise beantragt, falls die
Entscheidung der Prifungsabteilung nicht aufgehoben

wird.

V. Der vorliegende unabhédngige Anspruch 1 lautet:

"Verfahren zur lokationsabhangigen Vergebithrung wvon
einer Dienstleistung, wobei eine Dienstleistung von
einem Benutzer mit einem mobilen Terminal (1), welches
ein Identifikationsmodul (2) umfasst, beansprucht wird,
dadurch gekennzeichnet,

dass Uber eine drahtlose Schnittstelle des
Identifikationsmoduls (2) eine lokale
Kommunikationsverbindung zu mindestens einem externen
Lokationstag (30,31) mit einer entsprechenden
drahtlosen Schnittstelle aufgebaut wird,

dass durch eine Auswertung von Daten des mindestens
einen externen Lokationstags (30,31) eine
Standortidentifikation ermittelt wird, und

dass in einer Vergebihrungseinheit (53) =zur
Vergebuhrung der durch den Benutzer beanspruchten
Dienstleistung ein der Standortidentifikation

zugeordneter Vergebihrungstarif selektiert wird."

Entscheidungsgriunde

1. Der Zurilickwelisungsgrund
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Die Prifungsabteilung begriindete die Zurlckweisung der
Anmeldung damit, dass aufgrund des Fehlens eines
wesentlichen technischen Merkmals der Anspruch 1 jedes
ihr vorliegenden Antrags nicht klar sei und daher das
Erfordernis des Artikels 84 EPU nicht erfiille (vgl.
Punkt IT oben).

GemaB Artikel 84 EPU geben die Anspriiche den Gegenstand
an, fir den Schutz begehrt wird (1. Satz). Sie miissen
deutlich, knapp gefasst und von der Beschreibung
gestlitzt sein (2. Satz). Der Gegenstand des
Schutzbegehrens ist durch Angabe der technischen
Merkmale der Erfindung anzugeben (Regel 43 (1) a) und
b) EPU). Die Anspriiche bestimmen somit den Gegenstand,
wofiir Schutz begehrt wird und anhand dessen die
Patentierbarkeit, d.h. Neuheit und erfinderische
Tatigkeit beurteilt wird. Die Anspriiche miissen daher
nicht nur hinsichtlich der Bedeutung des Wortlauts,
sondern auch des Zwecks, den zu schiitzenden Gegenstand
so zu definieren, dass eine der Erfindung
zugrundeliegende technische Aufgabe geldst wird, klar
sein. Dieses Erfordernis ist in der Regel 43 (3) EPU
als Annahme formuliert, wonach ein (unabhangiger)
Anspruch "die wesentlichen Merkmale der Erfindung

wiedergibt".

Bei der Priifung des Erfordernisses des Artikels 84 EPU
ist daher zunadchst davon auszugehen, dass diejenige
Kombination von Merkmalen, die vom Anmelder als
unabhangiger Anspruch formuliert ist, die "wesentlichen
Merkmale" der Erfindung sind. Umgekehrt bedeutet dies,
dass Merkmale, die der Anmelder nicht in einen
unabhangigen Anspruch aufgenommen hat, nicht ohne
weiteres als "wesentlichen Merkmale" der Erfindung
anzusehen sind. Andererseits kann die Aufnahme eines

oder mehrerer Merkmale aus der Beschreibung dann
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erforderlich sein, wenn beispielsweise die in der
Beschreibung angegebene technische Aufgabe durch den
beanspruchten Gegenstand ohne die Angabe dieser

Merkmale nicht geldst werden kann.

Die Prifungsrichtlinien (Ausgabe November 2017,

F-IV, 4.5.2) definieren als "wesentliche Merkmale"
diejenigen Merkmale, die zur Erzielung einer
technischen Wirkung erforderlich sind, mit der die der
Anmeldung zugrunde liegende technische Aufgabe geldst
wird. Daher sollen die unabhédngigen Anspriiche "alle
Merkmale enthalten, die in der Beschreibung
ausdricklich als zur Ausfihrung der Erfindung notwendig
angegeben sind". Eine auf Artikel 84 EPU gestiitzte
Forderung der Prifungsabteilung nach Aufnahme weiterer
als "wesentlich" erachteter Merkmale in einen Anspruch
sollte demnach nicht im freien Belieben der
Prifungsabteilung stehen, sondern sich auf Angaben in
der Beschreibung der Anmeldung, aus denen sich die
Wesentlichkeit des Merkmals ergibt, stiitzen
("ausdriicklich als zur Ausfihrung der Erfindung

notwendig angegeben") .

Die Kammer ist der Auffassung, dass im vorliegenden
Fall die Frage, ob das betreffende Merkmal fir die
Erfindung wesentlich ist oder nicht, anhand von Angaben

in der Beschreibung zu beurteilen ist.

Im vorliegenden Fall hat die Prifungsabteilung die
Wesentlichkeit nicht anhand konkreter Angaben aus der
Beschreibung belegt. Vielmehr beruht der Einwand, das
Merkmal, wonach mittels der im Identifikationsmodul
vorhandenen ersten Schnittstelle Daten vom Lokationstag
ausgelesen werden und diese Daten lber die zweite
Schnittstelle an die Zentraleinheit im

Kommunikationsnetz libertragen werden, sei wesentlich
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fir die Erfindung und durch sein Weglassen fehle es dem
Anspruch 1 an Klarheit, nur auf der eigenen, nicht

weiter belegten Einschadtzung der Prifungsabteilung.

Ungeachtet der Frage, ob das von der Prifungsabteilung
als wesentlich erachtete Merkmal (siehe oben) selbst
Uberhaupt aus den Anmeldungsunterlagen zu entnehmen
ist, kann die Kammer den Anmeldungsunterlagen keinen
Hinweis darauf entnehmen, dass dieses Merkmal
wesentlich flir die Ausfihrung der Erfindung ist: Auf
Einzelheiten der Ubertragung von Daten wird in der

Beschreibung nicht naher eingegangen.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass das von der
Prifungsabteilung als wesentlich erachtete Merkmal
nicht fir die Ausfihrung der Erfindung wesentlich ist.
Demzufolge teilt die Kammer auch nicht die
Schlussfolgerung der Prifungsabteilung, dass das Fehlen
dieses Merkmals im Anspruch 1 eine Unklarheit im Sinne
des Artikels 84 EPU herbeifiihrt.

Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben.

Die weiteren Ausfiihrungen in der angefochtenen

Entscheidung

Die Kammer erachtet es im vorliegenden Fall als
geboten, zu weiteren Einwanden unter 3.2.1, 3.2.4 und
3.2.7 der angefochtenen Entscheidung insoweit Stellung
zu nehmen, da diese Einwdnde auch den Wortlaut der

vorliegenden Anspriliche betreffen:

In Punkt 3.2.1 der angefochtenen Entscheidung wendet
die Prifungsabteilung ein, der Ausdruck
"lokationsabhangige Vergebiihrung einer Dienstleistung"

sel nicht klar.
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Eine "Dienstleistung" im idblichen Verstadndnis dieses
Begriffs ist eine erbrachte Leistung, die nicht
gegenstandlicher Natur ist. Das gleiche scheint auch in
der Anmeldung mit dem Begriff "Dienstleistung”" gemeint
zu sein. Insbesondere ein Telekommunikationsdienst ist
demnach eine Dienstleistung. Der Begriff

"Dienstleistung”" ist daher klar.

Der Ausdruck "lokationsabhangige Vergebihrung"
impliziert, dass die HOhe einer zu entrichtenden Gebihr
ortsabhangig ist. Die Angabe "zur lokationsabhdngigen
Vergebtihrung von einer Dienstleistung, wobei eine
Dienstleistung von einem Benutzer mit einem mobilen
Terminal (1), welches ein Identifikationsmodul umfasst,
beansprucht wird" im vorliegenden Anspruch 1 besagt
daher, dass die Gebihr fir die beanspruchte
Dienstleistung ortsabhangig ist und dass der die
Dienstleistung beanspruchende Benutzer iUber ein mobiles
Terminal mit den angegebenen Merkmalen verfigt. Der
Anspruch legt nur fest, dass eine
Kommunikationsverbindung ilber eine drahtlose
Schnittstelle des Identifikationsmoduls des mobilen
Terminals zu mindestens einem externen Lokationstag
aufgebaut wird. Es ist diesem Wortlaut nach irrelevant,
ob das mobile Terminal zur Beanspruchung der
Dienstleistung durch den Benutzer verwenden muss oder
ob die Dienstleistung iUber das Terminal erbracht wird.
Das Verfahren ist nicht auf die Beanspruchung oder
Erbringung der Dienstleistung mit Hilfe des Terminals
eingeschrankt. Diese fehlende Einschrankung fihrt
jedoch keine Unklarheit im Sinne des Artikels 84 EPU

herbei.
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Unter Punkt 3.2.4 der angefochtenen Entscheidung wird
angefihrt, der Ausdruck "Lokationstag" sei kein

feststehender technischer Begriff und daher unklar.

Der "Lokationstag" im Anspruch 1 ist durch das weitere
Anspruchsmerkmal, wonach durch eine Auswertung von
Daten des Lokationstags eine Standortidentifikation
ermittelt wird, in seiner Funktion hinreichend deutlich

bestimmt.

Unter Punkt 3.2.7 wird weiterhin eingewendet, es
erscheine unklar, "wie die Vergebiihrungseinheit des
mobilen Kommunikationsnetzes zur Vergebithrung der durch
den Benutzer mittels des Kommunikationsnetzes
beanspruchten Dienstleistung flir die Vergebilthrung wvon
nicht durch oder iUber das Kommunikationsnetz
bereitgestellten Dienstleistungen ausgebildet sein muss

(Dienstleistung Haareschneiden / Autowaschen)".

Es ist flr das beanspruchte Verfahren jedoch irrelevant
und daher fir das Erfordernis der Klarheit des
beanspruchten Verfahrens nicht notwendig, im Anspruch
die Art und Weise der Vergebithrung in Bezug auf

bestimmte Dienstleistungen genauer zu spezifizieren.

Die unter Punkt 3.2.1, 3.2.4 und 3.2.7 der
angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwdnde unter
Artikel 84 EPU halten daher einer Uberpriifung durch die

Kammer nicht stand.

Zurilickverwelsung

Die weiteren Ausfihrungen unter "4. Klarheit und
Erfinderische Tatigkeit des Anspruchs 1" (Seiten 11 bis
20 der angefochtenen Entscheidung, siehe dort zum

Inhalt der Ausfihrungen) hat die Kammer nicht



- 10 - T 2131/12

berilicksichtigt. Insbesondere schlielt die Kammer aus

der auf Seite 12 stehenden Bemerkung

"Die exakte Beurteilung der erfinderischen

Tidtigkeit des gesamten Verfahrens zur

lokationsabhdngigen Vergeblihrung einer
Dienstleistung ist angesichts der vielen
notwendigen Interpretationen nicht sinnvoll

méglich.

Jedoch werden den Merkmalen des beanspruchten

Verfahrens gemdB Anspruch 1 des Hauptantrags aus

folgenden Griinden keine erfinderische Tidtigkeit

(Artikle 56 EPU) [sic] beigemessen."

sowie dem Verlauf der mindlichen Verhandlung gemal der
Niederschrift, wonach von 9:19 Uhr bis zum Ende der
Verhandlung um 15:30 Uhr ausschlieBlich das Erfordernis
des Artikels 84 EPU erdrtert wurde, dass die
Prifungsabteilung sich tber die erfinderische Tatigkeit

noch keine abschlieRBende Meinung gebildet hat.

Die Ausfiihrungen unter Punkt 5 (auf eine wortliche
Wiedergabe hier wird verzichtet, siehe in der
angefochtenen Entscheidung) sind lediglich allgemeiner
Art und lassen keinen spezifischen Einwand unter dem
EPU erkennen, der einer Uberpriifung durch die Kammer

zuganglich ware.

Daher macht die Kammer von ihrem Ermessen gemal
Artikel 111 (1) EPU Gebrauch und verweist die
Angelegenheit zur weiteren Entscheidung zurick an die

Vorinstanz.

Der Antrag auf Riuckzahlung der Beschwerdegebihr
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Die Beschwerdefiihrerin trug zur Stitzung des Antrags
auf Rluckerstattung der Beschwerdegebiihr vor, zum einen
seil die angefochtene Entscheidung nicht ausreichend
begriindet worden (Punkt 9.1 der Beschwerdebegriindung
sowie Punkt II.a des Schreibens vom 5. Juli 2017), zum
anderen sei das rechtliche Gehdr nicht gewadhrt worden
(Punkt 9.2 der Beschwerdebegriindung sowie Punkt II.b
des Schreibens vom 5. Juli 2017).

Aus den Punkten 1 und 2 der Entscheidungsgriinde ist der
Grund fir die Zurickweisung der Anmeldung zu entnehmen.
Die Griinde sind, auch wenn sie der Uberpriifung durch
die Kammer nicht standhalten (siehe Punkt 1 oben),
nachvollziehbar. Ein wesentlicher Verfahrensmangel
aufgrund einer nicht begriindeten Entscheidung liegt

daher nicht wvor.

Die Kammer teilt auch nicht das zusatzliche, von der
Beschwerdefiihrerin erst im Schreiben vom 5. Juli 2017
vorgetragene Argument, die Begrindung sei keine
logische Kette von Argumenten auf und daher sei die
Entscheidung nicht hinreichend begriindet. Vielmehr
lasst die Begrindung zumindest hinreichend den
Gedankengang der Priifungsabteilung erkennen, wonach das
Fehlen des oben unter Punkt 1.1 genannten Merkmals
einen Mangel an Klarheit des Anspruchs nach sich ziehe.
Diese Beurteilung der Prifungsabteilung ist, wie oben
dargelegt, unzutreffend. Sie ist jedoch nicht

unzureichend begrindet.

Das rechtliche Gehor sieht die Beschwerdefilthrerin
dadurch verletzt, dass die Prifungsabteilung erst in
der miindlichen Verhandlung Klarheitseinwd&nde erhoben
hat, wahrend im vorausgehenden schriftlichen Verfahren
ausschlieRlich Einwande mangelnder erfinderischer

Tatigkeit erhoben wurden. Der zugrundeliegende
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Sachverhalt (Anspriche, Stand der Technik) habe sich
jedoch wahrend des schriftlichen Verfahrens nicht
geandert. Weiterhin tragt die Beschwerdefihrerin vor,
sie habe keine Moglichkeit gehabt, die

Klarheitseinwande zu widerlegen.

Die Kammer teilt nicht diese Auffassung. Die Wahrung
des rechtlichen Gehdrs ist nicht bereits durch die
Einfihrung eines neuen Einwands im Laufe der mindlichen

Verhandlung verletzt.

Ein neuer Einwand gegen die Erteilung eines Patents
kann auch wahrend der mindlichen Verhandlung im
Prifungsverfahren erkennbar werden. Es obliegt dann der
Prifungsabteilung, wahrend der mindlichen Verhandlung
dem Vertreter ausreichend Zeit einzurdumen, damit er zu

dem neuen Einwand Stellung nehmen kann.

Ausweislich der Niederschrift tUber die mindliche
Verhandlung wurde die Verhandlung vor der
Prifungsabteilung mehrfach unterbrochen, um dem
Vertreter die Moglichkeit zur Vorbereitung einer
Stellungnahme bzw. zum Andern des Patentbegehrens zu
gewahren. Eine Verletzung des rechtlichen Gehors liegt
im vorliegenden Fall daher nicht vor, da der Vertreter
auf den erstmals in der mindlichen Verhandlung
erhobenen Einwand in der miindlichen Verhandlung
eingehen konnte - und auch eingegangen ist - und bis
zum Ende der mindlichen Verhandlung keine Verletzung
des rechtlichen Gehérs aufgrund des Erhebens des neuen

Einwands geltend gemacht hat.

Es liegt daher kein wesentlicher Verfahrensfehler vor.
Dem Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebiihr wird

daher nicht stattgegeben.



- 13 - T 2131/12

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die

Vorinstanz zurlUckverwiesen.

3. Der Antrag auf Rickerstattung der Beschwerdegebiihr wird

zuriickgewiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



