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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 039 807.3-54

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf-
grund der mundlichen Verhandlung vom 29. September 2011 unter Mitwirkung
des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt und der Richter
Baumgartner, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Phys. Dr. Mdller

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Der Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse G 01 C des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 25. Februar 2009 wird aufge-
hoben und die Anmeldung zur weiteren Prifung auf der Basis des
als Anlage 3 in der mundlichen Verhandlung tberreichten Patent-
anspruchs 1 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurtickver-

wiesen.

Grinde

Die am 22. August 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Pa-
tentanmeldung mit der Bezeichnung "Bereitstellung von Informationen in Satelli-
tennavigationssystemen" ist durch Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse G 01 C

vom 25. Februar 2009 zuriickgewiesen worden.

Im Prafungsverfahren sind die Druckschriften

D1: US 5625363 A

D2: DE 10157 619 C2

D3: US 5153598 A

D4:. C. S.Dixon: "GNSS Local Component Integrity Con-
cepts”, Journal of Global Positioning Systems Vol. 2,
No. 2; S. 126-134, 2003

D5: US 6799 094 B1

D6: EP 1637 899 Al (altere Anmeldung)



D7: US 2004/0072583 Al und
D8: US 2004/0183674 Al

entgegengehalten worden.

In Zurickweisungsbeschluss hat die Prifungsstelle ausgefihrt, dass der Gegen-
stand des geltenden Patentanspruchs 1 vom Anmeldetag nicht neu gegenuber
dem Stand der Technik gemaf der Druckschrift D1 ist. Gleiches gilt fur die Gegen-
stande der geltenden nebengeordneten Patentanspriche 9, 11 und 20 vom An-

meldetag.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin verfolgt ihre Patentanmeldung auf der Grundlage des in der mind-
lichen Verhandlung vom 29. September 2011 als Anlage 3 Uberreichten Patentan-
spruchs 1 weiter, an den sich die Anspriiche 3 bis 20 gemald Offenlegungsschrift

als Anspriche 2 bis 19 in Gberarbeiteter Form anschlie3en.

Der mit Gliederungspunkten versehene, ansonsten woértlich wiedergegebene gel-

tende Patentanspruch 1 lautet:

M1 Endgerat (6) zur Nutzung von Satellitennavigationsdiensten,

aufweisend:

M2 (a) eine erste Empfangereinrichtung (14) zum Empfangen
von von Satelliten (4) ausgestrahlten Navigationsnachrich-

ten;

M3 (b) eine Ausgabeschnittstelle (16) zur Ausgabe von Naviga-

tionsinformation;



M4 (c) eine Aktivierungseinheit (20), die derart ausgebildet ist,
dass sie ansprechend auf ein Befehlssignal, das Bestandtell
einer Navigationsnachricht ist, einen Betriebszustand des
Endgerats (6) verandert;

M5 (d) ferner aufweisend eine zweite Empfangereinrichtung (22)

zum Empfang von Informationsdaten,

M6 wobei die zweite Empfangereinrichtung (22) derart mit der
Aktivierungseinheit gekoppelt ist, dass durch das empfange-
ne Befehlssignal die zweite Empfangereinrichtung (22) akti-

viert wird.

Hinsichtlich des Wortlauts der geltenden Patentanspriiche 2 bis 19 wird auf die

Patentansprtiche 3 bis 20 der Offenlegungsschrift verwiesen.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse G 01 C des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 25. Februar 2009 aufzuheben
und das Patent DE 10 2005 039 807 zu erteilen mit dem in der
muandlichen Verhandlung als Anlage 3 Uberreichten Anspruch 1,
an den sich die Anspriche 3 bis 20 gemalR Offenlegungsschrift als
Anspriche 2 bis 19 in tberarbeiteter Form anschliel3en,

im Ubrigen mit den Unterlagen gemaR Offenlegungsschrift.

Zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



1. Die Beschwerde ist zulassig, insbesondere ist sie statthaft sowie form- und frist-
gerecht eingelegt (8 73 Abs. 1, Abs. 2, PatG). Die Beschwerde hat auch insoweit
Erfolg, als sie zur Aufhebung des Beschlusses und zur Zurlickverweisung zur wei-

teren Prufung der Anmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt fuhrt.

2. Alle geltenden Patentansprtiche sind durch die urspringliche Offenbarung ge-

deckt und damit zulassig.

So geht der geltende Patentanspruch 1 auf die urspriinglichen Patentanspriiche 1
und 2 und die urspringliche Beschreibung Seite 3, Zeilen 19 bis 21, und Seite 10,
Zeile 12, zurick.

Die geltenden Patentanspriiche 2 bis 19 gehen auf die urspriinglichen Patentan-

spruche 3 bis 20 zurtck.

3. Wie aus der Beschreibungseinleitung vorliegender Anmeldung hervorgeht, be-
trifft die Anmeldung Satellitensysteme und insbesondere die Informationsibermitt-
lung mittels Satellitennavigationssystemen (vgl. Absatz [0001] der Offenlegungs-
schrift).

Satellitennavigationssysteme werden zur Positionsbestimmung und zur Navigation
verwendet. Dabei werden Navigationsinformationen vom Satelliten ausgestrahlt
und einem Endgerét tUbertragen. Das Endgeréat berechnet aus den Navigationsin-
formationen die aktuelle Position und Geschwindigkeit und bietet diese Information

dem Nutzer auf einem Monitor dar [vgl. Absatz [0002] der Offenlegungsschrift).

AulR3erdem besteht das Bedurfnis, bestimmte Informationen, die eine Warnung be-

treffen, moglichst weit zu verbreiten (vgl. Absatz [0004] der Offenlegungsschrift).



Deshalb ergibt sich die Aufgabe, einen zusatzlichen Kommunikationsweg zur In-

formationstibermittlung zu schaffen (vgl. Absatz [0005] der Offenlegungsschrift).

4. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist neu im Vergleich mit dem
entgegengehaltenen Stand der Technik und beruht diesem gegenitber auch auf
einer erfinderischen Téatigkeit des zustandigen Fachmanns, einem mit der Entwick-
lung von Satellitennavigationssystemen befassten berufserfahrenen Diplom-Inge-
nieur der Fachrichtung Elektrotechnik oder Informatik. Aus keiner der im Verfahren
befindlichen Druckschriften ist ein Endgerat zur Nutzung von Satellitennavigations-
diensten bekannt oder nahegelegt, bei dem eine zweite Empfangereinrichtung
derart mit einer Aktivierungseinheit gekoppelt ist, dass durch ein empfangenes Be-
fehlssignal die zweite Empfangereinrichtung aktiviert wird, wie im Merkmal M6 be-

ansprucht ist.

Die Druckschrift D2 ist als nachstkommender Stand der Technik anzusehen, da
sie als einzige im Verfahren befindliche Druckschrift sowohl zusatzliche Signale in

der Navigationsnachricht wie auch zwei Empfangereinrichtungen aufweist.

So ist aus der Druckschrift D2 (vgl. die Figur 3 mit Beschreibung) ein Endgeréat
(vgl. Absatz [0030]: Teilnehmer-Endgerat UT fir ein Satelliten-Navigationssys-
tem 3) zur Nutzung von Satellitennavigationsdiensten (= Merkmal M1) bekannt,
mit einer ersten Empfangereinrichtung (vgl. Absatz [0030]: Empfangseinrich-
tung RU1) zum Empfangen von von Satelliten ausgestrahlten Navigationsnach-
richten (Navigationsdatenblocks NAV1, NAV2) (= Merkmal M2) und

mit einer Ausgabeschnittstelle (vgl. Absatz [0030]: Datenverarbeitungseinrich-

tung DPU1) zur Ausgabe von Navigationsinformation (= Merkmal M3).

Die Navigationsnachrichten (vgl. die Figuren 1 und 2 mit Beschreibung) werden
dabei in Form von Datenblocks (NAV1, NAV?2) lUbertragen, wobei innerhalb dieser
Datenblocks Bereiche (reservierte Bereiche 1) vorgesehen sind, in denen zusatzli-

che Informationen neben den Navigationsnachrichten Ubertragen werden. Diese



zusatzlichen Informationen konnen Integritatsnachrichten, Anderungsnachrichten
(vgl. Absatz [0007]), aber auch (vgl. Absatz [0011] und den Anspruch 11) Bestati-
gungsnachrichten fur Notrufe und/oder Zusatz- und Hilfsinformationen sein, die
unmittelbar nicht in Verbindung mit den Navigationsdaten stehen.

Somit werden an das Endgerat (UT) Navigationsnachrichten mit darin enthaltenen
zusatzlichen Signalen Ubertragen. Diese zusatzlichen Signale kdonnen aufgrund
ihrer Wirkung auch als Befehlssignale bezeichnet werden, die Bestandteil einer

Navigationsnachricht sind.

Damit diese Befehlssignale auch eine Wirkung entfalten kbnnen und nicht sinnlos
Ubertragen werden, muss im Endgerat zwangslaufig auch eine Aktivierungseinheit
vorgesehen sein, die aufgrund dieser Signale eine Anderung des Betriebszu-

stands des Endgerats bewirkt (= Merkmal M4).

Weiterhin weist das Endgerat (vgl. die Figur 3 mit Beschreibung, insbesondere die
Abséatze [0015] und [0031]) eine zweite Empfangereinrichtung (Empfangseinrich-
tung RU2) zum Empfang von Informationsdaten auf (= Merkmal M5), die ein Mo-

bilfunk-System betreffen.

Dabei ist die zweite Empfangereinrichtung jedoch nicht derart mit der Aktivierungs-
einheit gekoppelt, dass durch das empfangene Befehlssignal die zweite Empfan-
gereinrichtung aktiviert wird, wie im Merkmal M6 beansprucht ist. Eine derartige
Ausbildung ist durch die Druckschrift D2 auch nicht nahegelegt, da die beiden
Empfangereinrichtungen unterschiedlichen Zwecken dienen, namlich einerseits
dem Empfang von Navigationsnachrichten (Empfangereinrichtung RU1) und ande-
rerseits der Verwendung als Mobilfunk-System (Empfangereinrichtung RU2), und

im Endgeréat unabhangig voneinander arbeiten.



Das Merkmal M6 wird dem Fachmann auch nicht durch die restlichen Druckschrif-
ten nahegelegt, die im Ubrigen weiter abliegen und denen der Fachmann eben-

falls keine Anregungen im Hinblick auf das Merkmal M6 entnehmen kann.

Das gilt auch fur die im Zurlickweisungsbeschluss des Patentamts herangezogene
Druckschrift D1, die im Ubrigen entgegen der Argumentation der Prifungsstelle
das Merkmal M4 nicht zeigt. Hier wird namlich das Befehlssignal nicht als Be-
standteil der Navigationsnachricht, die Ublicherweise mit dem L1-Signal (L1-chan-
nel) Ubertragen, sondern mit dem separaten L3-Signal (L3-channel), das militari-
schen Zwecken dient und dessen Ubertragungskapazitaten noch nicht ausge-
schopft sind (vgl. Spalte 3, erster Absatz, und Spalte 4, Zeilen 40 bis 51). Damit ist
das Merkmal M4 nicht aus der Druckschrift D1 bekannt. Dieses Merkmal ist durch
die Druckschrift auch nicht nahegelegt, da hier keine Anregungen ersichtlich sind,
mit den L1-Signalen zusatzlich noch Befehlssignale zu tbertragen, da hier offen-

sichtlich keine Ubertragungskapazitaten frei sind.

Somit lasst sich mit dem bisher in Betracht gezogenen Stand der Technik eine Zu-

rickweisung der Anmeldung nicht begrinden.

5. Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung
mit dem geltenden Patentanspruch 1 zur weiteren Prifung an das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt zuriickzuverweisen. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG bestimmt,
dass das Patentgericht die angefochtenen Entscheidung aufheben kann, ohne in
der Sache selbst zu entscheiden. Eine Zuriickverweisung kommt insbesondere
dann in Betracht, wenn die Griinde, die der angefochtenen Entscheidung zugrun-
de liegen, nicht mehr bestehen, aber eine neue Sachprifung erforderlich ist, well
die Patentfahigkeit noch nicht oder nicht ausreichend Gegenstand der Prifung war
(vgl. Busse PatG, 6. Auflage, 8 79 Rdn. 64 und 65; Schulte PatG, 8. Auflage, 8§ 79
Rdn. 20 bis 22 - jeweils mit weiteren Hinweisen). Dies ist vorliegend offensichtlich
der Fall, da das in den geltenden Patenanspruch aufgenommene, aus der Be-

schreibung stammende zusatzliche Merkmal M6 ersichtlich im bisherigen Pri-



fungsverfahren noch keine Rolle gespielt hat und dementsprechend auch nicht re-
cherchiert wurde. Da die Recherche insoweit als vorlaufig anzusehen ist, ist nicht
auszuschliel3en, dass bei einer erforderlichen Nachrecherche beziglich des Merk-
mals M6 des geltenden Patentanspruchs 1 noch entscheidungserheblicher Stand

der Technik ermittelt wird.

Angesichts der Notwendigkeit einer weiteren Prifung auf Patentfahigkeit hat der
Senat von einer Uberarbeitung der tibrigen Unterlagen abgesehen, die sinnvoller-

weise erst dann erfolgen sollte, wenn ein gewéhrbar Hauptanspruch vorliegt.

Dr. Winterfeldt Baumgartner Dr. Morawek ist Dr. Muller
wegen Abordnung
an das Deutsche
Patent- und Mar-
kenamt an der Un-
terschrift gehindert.

Dr. Winterfeldt

Pl



