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betreffend das Patent 100 53 739

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 21. Februar 2005 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Phys. Dr. Anders, der Richter Dipl.-Ing. Obermayer und
Dipl.-Phys. Dr. Hartung sowie die Richterin Martens

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.



Griunde

Die Einsprechenden bestreiten die Patentfahigkeit und berufen sich dabei auf

(1) US 6 121 530 A und
(2) US 5 991 737 A.

Sie stellen den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Nach Teilung ihres Patentes mit Schriftsatz vom 18. Februar 2005 beantragt die

Patentinhaberin,

das Patent mit Hilfsantrag Il und VI, Uberreicht in der muandli-
chen Verhandlung, sowie mit dem Hauptantrag und den Hilfs-
antragen [, lll, IV und V vom 17. Februar 2005 beschrankt auf-
rechtzuerhalten, und zwar mit der Maligabe, dal3 in Hilfsan-
trag V in Anspruch 1 das Merkmal c) identisch ist mit Merk-
mal ¢) in Anspruch 1 des Hilfsantrags Il und dal® das Merk-
mal b) in Anspruch 8 identisch ist mit Merkmal b) in An-

spruch 10 des Hilfsantrags II.



Der Anspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

|l1.

Verfahren zum Erfassen von Sendebeitragen in Form von

Musikstiicken, welches die Schritte aufweist

Bereitstellen eines Medienempfangers (1) eines Benutzers
zum Empfangen der Sendebeitrage und Wiedergeben der

Musikstiicke mittels Audiosignale

Auswahlen zumindest eines Musikstliicks durch den Be-

nutzer

Ubertragen der durch das zumindest eine ausgewahite
Musikstick festgelegten Audiosignale an eine Vermitte-
lungseinheit (3) mittels einer Sendeeinheit (2), wobei das
Ubertragen der Audiosignale tber ein Mobilfunkgerat (2),

vorzugsweise einem Handy, als Sendeeinheit (2) erfolgt

Auswerten und ldentifizieren der Audiosignale in der Ver-
mittelungseinheit (3), wobei das Auswerten und Identifi-
zieren der Audiosignale durch Umwandlung der Au-
diosignale des Musikstiicks in ein Sonogram erfolgt
und ein Vergleich mit den in einer Datenbank in der
Vermittelungseinheit vorhandenen Sonogrammen er-

folgt

Ruckubermittelung der durch das Identifizieren der Audio-
signale festgelegten Informationen des Musikstucks, ins-
besondere in Form des Musiktitels, von der Vermitte-
lungseinheit zu dem Mobilfunkgerat (2) des Benutzers,

wobei die Ruckubermittlung der durch das Identifizieren



der Audiosignale festgelegten Informationen anhand ei-
nes Message Service der Mobilfunktechnologie, insbe-

sondere eines Short Message Service (SMS), erfolgt

f) Abrechnen und Bestellen des Musikstticks, wobei das Ab-
rechnen uber eine Telefonrechnung eines das Mobilfunk-
gerat (2) betreibenden Mobilfunkbetreibers oder liber ei-
nen die Vermittelungseinheit betreibenden Anbieter
unter Vermittlung eines Mobilfunkbetreibers erfolgt,
indem der Anbieter die Identitat des Benutzers durch
den Mobilfunkbetreiber erfahrt."

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag | stimmt bis auf das Merkmal e€) mit dem An-
spruch 1 nach Hauptantrag Uberein. Das Merkmal e) lautet:

"e) Ruckubermittelung der durch das Identifizieren der Audio-
signale festgelegten Informationen des Musikstlicks in
Form des Musiktitels von der Vermittelungseinheit zu dem
Mobilfunkgerat (2) des Benutzers, wobei die Ruckuber-
mittlung der durch das Identifizieren der Audiosignale fest-
gelegten Informationen anhand eines Short Message Ser-
vice (SMS) erfolgt".

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag Il stimmt bis auf die Merkmale c) und e) mit dem
Anspruch 1 nach Hauptantrag Uberein. Sie lauten:

"c) Ubertragen der durch das zumindest eine ausgewahlte
Musikstuck festgelegten Audiosignale an eine Vermitte-
lungseinheit (3) mittels einer Sendeeinheit (2), wobei das
Ubertragen der Audiosignale einer beliebigen Musikquelle

uber ein Mobilfunkgerat (2), vorzugsweise einem Handy,



als Sendeeinheit (2) erfolgt und wobei vom Benutzer
keine weitere Eingabe oder Ubertragung zur Identifi-
zierung des ausgewahlten Musikstiicks vorgenommen
wird",

"e) Ruckubermittelung der durch das Identifizieren der Audio-
signale festgelegten Informationen des Musikstlcks in
Form des Musiktitels von der Vermittlungseinheit zu dem
Mobilfunkgerat (2) des Benutzers, wobei die Rickuber-
mittlung der durch das Identifizieren der Audiosignale
festgelegten Informationen anhand eines Message Ser-
vice der Mobilfunktechnologie, insbesondere eines Short

Message Service (SMS) erfolgt".

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag Ill stimmt bis auf das Merkmal f) mit dem An-

spruch 1 nach Hauptantrag Uberein. Das Merkmal f) lautet:

"f)  Abrechnen und Bestellen des Musikstucks, wobei das Ab-
rechnen uber eine Telefonrechnung eines das Mobilfunk-
gerat (2) betreibenden Mobilfunkbetreibers oder Uber ei-
nen die Vermittelungseinheit betreibenden Anbieter unter
Vermittlung eines Mobilfunkbetreibers erfolgt, indem der
Anbieter die Identitat des Benutzers durch den Mobilfunk-
betreiber erfahrt, wobei das Musikstiick per Knopfdruck
auf dem Mobilfunkgerat (2) bestellt wird".

Im Wortlaut mit dem Anspruch 1 des Hilfsantrages Ill Ubereinstimmend enthalt der
Anspruch 1 nach Hilfsantrag IV im Merkmal f) noch die zusatzliche Beschrankung,

wonach das

"Musikstiick tiber WAP-Software bestellt wird."



Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag V weist samtliche Einschrankungen gemal} den

Hilfsantragen | bis IV auf. Dieser Anspruch lautet:

"1. Verfahren zum Erfassen von Sendebeitragen in Form von

Musikstiicken, welches die Schritte aufweist

a) Bereitstellen eines Medienempfangers (1) eines Benutzers
zum Empfangen der Sendebeitrage und Wiedergeben der

Musikstlucke mittels Audiosignale

b) Auswahlen zumindest eines Musiksticks durch den Be-

nutzer

c) Ubertragen der durch das zumindest eine ausgewahlte
Musikstuck festgelegten Audiosignale an eine Vermitte-
lungseinheit (3) mittels einer Sendeeinheit (2), wobei das
Ubertragen der Audiosignale einer beliebigen Musikquelle
uber ein Mobilfunkgerat (2), vorzugsweise einem Handy,
als Sendeeinheit (2) erfolgt und wobei vom Benutzer
keine weitere Eingabe oder Ubertragung zur ldentifi-
zierung des ausgewahlten Musikstiicks vorgenommen

wird

d) Auswerten und Identifizieren der Audiosignale in der Ver-
mittelungseinheit (3), wobei das Auswerten und Identifizie-
ren der Audiosignale durch Umwandlung der Audiosignale
des Musikstucks in ein Sonogram erfolgt und ein Vergleich
mit den in einer Datenbank in der Vermittelungseinheit

vorhandenen Sonogrammen erfolgt



e) Ruckubermittelung der durch das Identifizieren der
Audiosignale festgelegten Informationen des Musikstucks
in Form des Musiktitels von der Vermittelungseinheit zu
dem Mobilfunkgerat (2) des Benutzers, wobei die Ruck-
Ubermittlung der durch das Identifizieren der Audiosignale
festgelegten Informationen anhand eines Short Message
Service (SMS) erfolgt

f) Abrechnen und Bestellen des Musikstlicks, wobei das Ab-
rechnen uber eine Telefonrechnung eines das Mobilfunk-
gerat (2) betreibenden Mobilfunkbetreibers oder Uber ei-
nen die Vermittelungseinheit betreibenden Anbieter unter
Vermittlung eines Mobilfunkbetreibers erfolgt, indem der
Anbieter die Identitat des Benutzers durch den Mobilfunk-
betreiber erfahrt, wobei das Musikstiick per Knopfdruck
auf dem Mobilfunkgerat (2) bestellt wird, und wobei
das Musikstiick liber WAP-Software bestellt wird."

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag VI stimmt im Wortlaut mit dem Anspruch 1 nach
Hilfsantrag Il Uberein und enthalt im Merkmal c) noch die zusatzliche Beschran-

kung, wonach das Ubertragen der Audiosignale ... erfolgt,
"indem eine Sprechverbindung zwischen dem Mobilfunkgerat
(2) und der Vermittelungseinheit (3) zur Ermittlung des momen-
tan gespielten Musikstlicks aufgebaut wird".

Das Patent ist nicht rechtsbestandig, sein Gegenstand nach den §§ 1 und 4 PatG
nicht patentfahig.



1. Zum Hauptantrag und den Hilfsantragen I, lll und IV

Der Anspruch 1 nach Hauptantrag und die Anspriche 1 nach den Hilfsantragen |,

[l und IV sind nicht rechtsbestandig.

Jeder dieser Anspriche 1 umfal3t den Gegenstand des enger gefaldten An-
spruchs 1 nach Hilfsantrag V. Dieser Anspruch 1 ist, wie unter 2. im einzelnen dar-

getan, nicht rechtsbestandig.

2. Zum Hilfsantrag V

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.
In naheliegender Weise ergab er sich am Anmeldetag aus dem Stand der Technik

nach (1) und (2) in Verbindung mit dem Fachwissen und -kdnnen.

Als Fachmann gilt hier ein Elektroingenieur mit Fachhochschulabschlufd und mehr-
jahriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Kommunikationstechnik. Zu seinen
Aufgaben zahlt, wie sich ein zellulares Telefon sinnvoll in der Medientechnik ein-
setzen lafit.

a) Hierzu kennt er aus (2) ein Verfahren zum Erfassen von Sendebeitragen in
Form von Musikstlcken, bei dem einem Benutzer Uber ein sogenanntes Handy
der Titel eines von ihm gehorten Musikstluckes angezeigt wird. Im einzelnen geht

dies folgendermalden vonstatten:

Es wird ein Medienempfanger 16 eines Benutzers - zB ein Radio - bereitgestellt,
der Sendebeitrage, zB Musikstlicke, empfangt und einem Benutzer 24 zu Gehor
bringt (Fig 1, Sp 4 Z 9 und 10). Wenn er nahere Informationen Uber den Sendebei-
trag winscht, zB den Titel des momentan gespielten Musikstlckes erfahren moch-
te, um es ggf kauflich zu erwerben, so bietet hierzu eine Sendeeinheit 18 in Form
eines Handys die geeignete Hilfe zur ldentifizierung des ausgewahlten Musik-
stlickes (Sp 1 Z 12 bis 26 iVm Sp 4 Z 9 bis 17 und Sp 3 Z 21 bis 23).
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Nach Anwahlen einer Vermittelungseinheit 22 und Eingabe der am Radio einge-
stellten Empfangsfrequenz wird dieses den Sendebeitrag kennzeichnende Datum
vom Handy 18 an die Vermittelungseinheit 22 Ubertragen und von ihr als Identifi-
zierungsauftrag aufgefaldt (Sp 3 Z 28 bis 31, Sp 4 Z 18 bis 20 iVm Z 24 bis 26).
Zum Identifizieren dieses Musikstlickes vergleicht sie das empfangene Datum der
am Medienempfanger 16 eingestellten Empfangsfrequenz mit allen aktuellen, in
einer Datenbank 34 vorhandenen Rundfunk- und Fernsehprogrammen (ggf nach
"audio or visual pattern recognition", Sp 4 Z 46 bis 49) und sendet den dabei er-
mittelten Musiktitel an das Mobilfunkgerat 18 des Benutzers zurlick (Fig 2 iVm
Sp 3 Z47 bis 54, Sp 4 Z 24 bis 26, Sp 4 Z 41 bis 60). Da dieser Musiktitel in der
Datenbank in Form digitaler Daten vorliegt, erfolgt die Rluckubermittlung der durch
das Identifizieren festgelegten Informationen Ublicherweise anhand einer Kurz-
nachricht (SMS).

Will der Benutzer 24 das Musikstick daraufhin kauflich erwerben, so kann es
durch Knopfdruck auf dem Mobilfunkgerat 18 bestellt werden (Sp 5 Z 37 bis 41).
Die Abrechnung erfolgt Gber die Telefonrechnung eines das Mobilfunkgerat 18 be-
treibenden Mobilfunkbetreibers (Sp 4 Z 32 bis 37).

b) Das aus (2) bekannte Verfahren setzt zum ldentifizieren des ausgewahlten Mu-
sikstlickes voraus, dal® die Vermittelungseinheit 22 die zum Zeitpunkt der Wieder-
gabe des Musikstiickes am Mediumempfanger 16 eingestellte Empfangsfrequenz
kennt. Hierzu mul} dieses Datum entweder vom Benutzer am Mobilfunkgerat 18
manuell eingegeben oder vom Mobilfunkgerat 18 mit verhaltnismalig groRem, zu-
satzlichem benutzerseitigem apparativem Aufwand ermittelt werden (Fig 3 iVm

Sp 5Z 23 bis 41), um dann an die Vermittelungseinheit 22 ibertragen zu werden.
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An diesen Punkt knupft der Fachmann an. Er legt das Verfahren ohne grof3en Auf-
wand bedienungsfreundlicher aus, so dal® vom Benutzer keine weitere Eingabe
oder Ubertragung zur Identifizierung des ausgewahlten Musikstiickes vorgenom-
men werden mul} und auch kein weiterer Gerateaufwand von ihm zu besorgen ist.
Denn der Fachmann weil}, dal} sich ein Musikstiick auch dann identifizieren laft,
wenn der Benutzer ein Lied durch Singen, Summen oder Pfeifen einer Melodie in
ein zellulares Telefon eingibt und dal} dies an jedem Ort moglich ist (1) Sp 5 Z 10
und 11, Sp 2 Z 33 bis 38, Sp 2 Z 48 bis 51): Die in das Mikrophon des Handys ein-
gegebenen Audiosignale werden in einem Prozessor 14 aufbereitet und zu einer
Vermittelungseinheit A - dem Retrieval-System A - Ubertragen, dort ausgewertet
und durch Vergleich mit den in einer Datenbank abgelegten Daten (frequenztypi-
sche Kenngrofien, Fig 1 und 2) von Musikstliicken verglichen (Fig 3, 4). Daraufhin
wird der Titel des gefundenen Musikstlickes im Display 20 des Handys B vor Au-
gen gefuhrt (Sp 4 Z 8 bis 20).

Dieses Wissen wendet der Fachmann zur Verbesserung des aus (2) bekannten
Verfahrens an: Da Uber den Lautsprecher des Medienempfangers 18 die Melodie
des Musikstuckes ertont, braucht sie nicht eigens durch Pfeifen, Summen oder
Singen des Benutzers erzeugt zu werden. Statt dessen leitet man die vom Laut-
sprecher kommenden Audiosignale als Melodie dem Mikrophon des Handys 18 zu
und Ubertragt sie von ihm zur Vermittelungseinheit 22, wobei es auf die Kenntnis
der gerade eingestellten Empfangsfrequenz nicht ankommt. Diese somit von einer
beliebigen Musikquelle stammenden Audiosignale werden in der Vermittelungsein-
heit 22 passend (mehr sagt der anspruchsgemalle Ausdruck "Sonogram" nicht)
umgewandelt, woraufhin durch Vergleich mit den in einer Datenbank abgespei-
cherten umgewandelten Audiosignalen von Musiksticken das ausgewahlte Musik-

stuck identifiziert, der Musiktitel ermittelt wird.
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c) Die Bestellung des Musikstiickes tUber WAP-Software liegt dann im Bereich
fachmannischen Handelns. Da nach (1) die Vermittelungseinheit mit der Musikda-
tenbank zur Identifizierung der an sie Ubermittelten Audiosignale Bestandteil des
Internets ist und damit das Mobilfunktelefon B Zugang zu ihm hat (Fig 4), ist es
WAP-fahig, so dal® die entsprechende Software zum Bestellen vom Internet her-

untergeladen werden kann.

3. Zum Hilfsantrag Il

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag Il ist gleichfalls nicht rechtsbestandig.

Dal ein Verfahren zum Erfassen von Sendebeitragen in Form von Musikstlicken
mit den Schritten a) bis f) auf keiner erfinderischen Tatigkeit beruht, ergibt sich aus

dem oben unter 2. a) und b) Gesagten.

4. Zum Hilfsantrag VI

Auch der Anspruch 1 nach Hilfsantrag VI ist nicht bestandfahig.

An der fehlenden Patentfahigkeit andert sich nichts, wenn zusatzlich zu den Ver-
fahrensschritten a) bis f) des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag Il noch gemaf
Schritt c) des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag VI hinzutritt, dal3 zur Ermittelung des
momentan gespielten Musikstluckes fur die Audiosignalibertragung eine Sprech-

verbindung zwischen Handy und Vermittelungseinheit aufgebaut wird.

Nach (1) sind die vom Handy empfangenen Audiodaten vor dem Vergleichen mit
den Daten der Musikdatenbank passend aufzubereiten (Fig 3, Sp 3 Z 56 bis Sp 4
Z 3). Diese Aufbereitung 1aRt der Fachmann bei Ubertragung der aus (1) entnom-
menen Erkenntnisse auf das Verfahren nach (2), wenn er gemaf dem oben unter
2. a) und b) Gesagten vorgeht, nicht vom Handy 18, sondern vielmehr von der

Vermittelungseinheit 22 ausfuhren. Denn ihm liegt an der Benutzung eines her-



-13 -

kommlichen Handys als Sendeeinheit und er ordnet erforderliche Zusatzgerate
nach Madglichkeit losgeldst vom Benutzer zentral, an der Vermittelungsstelle, an.
Dabei liegt es auf der Hand, die Audiodaten in herkdbmmlicher Weise in einer
Sprechverbindung vom Handy 18 zur Vermittelungseinheit 22 zu Ubertragen, wie
man dies auch bei Benutzung eines Festnetztelefons als Sendeeinheit ausflihren
wirde ((2) Sp 3 Z 35 bis 37).

Dr. Anders Obermayer Dr. Hartung Martens

br/Be
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