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Sachverhalt und Antréage
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D e Beschwerde richtet sich gegen die Zurickwei sung der
eur opai schen Pat entannel dung Nr. 97 952 699.3, die
urspringlich als international e Annel dung ei ngerei cht
und unter der Nummer WO A-98/27526 veroffentlicht wirde

Auf die fol genden von der Priafungsabteilung zitierten
Dokurmente wi rd nachfol gend Bezug genommen:

D1: US-A-5 430 655 und

D2: WO A- 96/ 00373.

D e Prifungsabteilung stellte in einer ersten Mtteilung
nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPU (datiert vom
23. Novenber 1999) fest, dall der Gegenstand des

Pat ent anspruchs 1 gegentber D1 nicht erfinderisch sei.
Dar tiber hi naus sei der Priufungsabteilung aus ei nem
parall el en Verfahren mt D2 ein Stand der Techni k zur
Kenntni s gel angt, wel cher dem Gegenstand des

Pat ent anspruchs 1 di e Neuheit nehne. Zudemerfillten die
Anspriiche nicht die Erforderni sse des Artikels 84 EPU
da Verfahren zur Ubertragung von Routeninfornationen
"nur durch die Art der ubertragenen |Informationen”
definiert wirden und di e Anspriche keine Verfahrens-
schritte bzw. Vorrichtungsnerkmal e enthielten, die

of fenl egten, wie die eigentlich beanspruchte Ubertragung
vonstatten gehe.
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| V. Di e Patentannel derin reichte mt Schrei ben vom 2. Juni
2000 neue Patentanspriche 1 bis 10 als Gundl age fur das
weitere Verfahren mt fol gender Stellungnahme zu D2 ein:

"Die D2 (WD 96/00373) betrifft gemall der angegebenen
Textstell e die Anzei ge eines einzelnen Ri chtungspfeiles
far zwei nahe bei ei nander |iegende, aufei nanderf ol gende
Kreuzungen. Hierdurch definieren die Ubermttelten

Rout eni nf or mat i onen, Wegpunkte und Zusat zi nf or mati onen
di e vorgeschl agene Route nicht eindeutig und voll standi g,
da die Antwort lediglich in Formvon "nmaneuver arns"
Ubertragen wird. Ein derartiger "maneuver arnf
repréasentiert eine darzustell ende Kreuzung durch
Endpunkt koordi naten. Damt ist ersichtlich, dass die
Ubertragenden [sic] Informationen die Route nicht

ei ndeutig und vol |l standi g defini eren, sondern im
Endger at unter Verwendung von Kartendaten oder anderer
Tabel l en i n auszugebende | nformati onen ungesetzt werden
nissen. Es ist somt offensichtlich, dass diese

Ent gegenhal tung D2 in eine andere Ri chtung weist."

V. In einer zweiten Mtteilung der Prifungsabteil ung
(datiert vom 20. August 2001) forderte die
Pr Gf ungsabt ei | ung erneut dazu auf, festgestellte Mingel
zu beseitigen. Der geanderte Patentanspruch 1 sei nicht
knapp gefal3t, weil die Definition der vorgeschl agenen
Route als "eindeutig und vollstéandi g* redundant und
trivial sei. Nach nochmaligem Studium sei der Prifer zu
dem Schl ul3 gekomen, dal3 von "D2 al s néchstl i egendem
Stand der Techni k auszugehen"” sei. Di e Patentanspriche 1,
2 und 6 bis 10 | egten kei ne neuen Gegenstande fest. Denn
D2 (Abstrakt und Seiten 35 und 36) definiere die
Wegpunkte wi e Patentanspruch 1. Zu einer

Rout eni nformati on zu ei nem Wegpunkt (i nmrer dann, wenn
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ei n Fahrzeug abbi egen soll) werde jeweils eine den
nachst en Wegpunkt defini erende Zusat zi nformati on
Ubertragen. Di e vorgeschl agene Route werde daher
"eindeutig und vol | standi g beschri eben". D e graphi sche
Unset zung i n "maneuver arns" andere nichts an der
Ubertragung der Informationen. Weiter wurde erneut

dar auf hi ngew esen, dal3 die Anspriche nicht den
Erforderni ssen des Artikels 84 EPU genugten, weil sie
kei ne Verfahrensschritte bzw. Vorrichtungsnerknal e
enthielten, sondern den Cegenstand des Schutzbegehrens
nur durch die Art der Ubertragenen |nfornmationen

defini erten.

Die Annelderin erklarte mt Schrei ben vom 28. Februar
2002: "Hermt wird fur den obigen Fall um Entschei dung
nach Lage der Akte gebeten.”

Unter Verweis auf diesen Antrag und die in den beiden
vor angehenden M tteilungen angefihrten G inde erliel3 die
Pr Gf ungsabt ei | ung di e Entschei dung uber die

Zur uckwei sung der Patentannel dung mt Fornblatt 2061
datiert vom 17. Mai 2002.

CGegen di ese Entscheidung | egte di e Annel derin Beschwerde
ein. Innerhalb der Frist nach Artikel 108 Satz 3 EPU

| egte die Beschwerdefiuhrerin mt einer Eingabe datiert
vom 16. Sept enber 2002 ei nen neuen Patentanspruch 1 vor
und beantragte, die Zurickwei sungsent schei dung

auf zuheben und ein Patent auf der G undl age des neuen
Pat ent anspruchs 1 nebst anzupassenden Unteransprichen

und anzupassender Beschrei bung zu erteilen.
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Pat ent anspruch 1 hat fol genden Wortl aut:

"Verfahren zur Ubertragung (15) von eine als

Navi gati onshi | fe vorgeschl agene Route (1, 5, 6) eines
Fahr zeuges (13) in einem Verkehrsnetz (1 bis 6)

vol | st andi g defi ni erenden Rout eni nformati onen von ei ner
Ver kehrszentral e (14) an ein Endgerat i m Fahrzeug (13),
wobei di e Routeni nformati onen auf der vorgeschl agenen
Route (1, 5, 6) liegende Wegpunkte (7,12) betreffen,
wobei ein Wegpunkt (7,12) jeweils dort definiert wrd,
wo dem Fahrzeug (13) von der Verkehrszentrale (14) das
Abbi egen (13-5; 5-6) von einer Straflle (1; 5)

enpfohl en (15) wird, wobei zu einer Routeninformation zu
ei nem Wegpunkt (7,12) jeweils eine den in Fahrt-
richtung (1, 5, 6) der vorgeschl agenen Route né&chsten
Wegpunkt (12) definierende Zusatzinformation (23 km "3.
Li nksabbi egentgl i chkeit nach |inks abbi egen”) uUbertragen
wi rd, wobei die Ubermttelten Routeninformationen,
Wegpunkt e und Zusat zi nformati onen di e vorgeschl agene
Rout e eindeutig definieren, in dem m ndestens die
Streckenl &nge zwi schen dem ersten Wegpunkt (7) und dem
nachsten Wegpunkt (12) Ubermttelt wrd."

Das neu hi nzugefiigte Merkmal hat die Kammer durch
kursi ven Druck gekennzeichnet. Di e bisherigen
(anzupassenden) Anspriche 2 bis 9 betreffen von
Anspruch 1 abh&ngi ge Verfahrensanspr iche.

Pat ent anspruch 10 hat fol genden Wrtl aut:

"Zentrale mt einem Speicher fir ein Progranmm zur
Dur chf thrung des Verfahrens nach ei nem der
vor her gehenden Anspriche, mt einem Prozessor zum

Abar bei ten des Programs, mt einem Speicher fir eine
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digitale Karte des Verkehrsnetzes (1 bis 6), mt einem
Rout enber echnungsprogramm und mt einer
Konmmuni kat i onsei nri chtung zum Ubertragen (15) von

Rout eni nf or mati onen an ein Endgerat."

Mt der Ei ngabe vom 16. Septenber 2002 hat die
Beschwer def Uhrerin zur Beschwerdebegrindung i m
wesent | i chen Fol gendes vorgebracht.

Das Merkmal "und voll sté&ndi g" sei imneuen

Pat ent anspruch 1 gestrichen worden. Das |etzte Merkma
des Patentanspruchs 1 sei aus dem bi sheri gen Anspruch 2
hi nzugef gt worden. Zum Stand der Technik w es die
Beschwer def Uhrerin "ergénzend zu den im

Pr Gf ungsverfahren bereits vorgebrachten Argunentationen”
auf die Unterschiede hin, die der beanspruchte

Cegenst and gegeniber D1 aufwei se. Dabei wurde unter
ander em ausgef Uhrt:

"Anders als bei den bekannt gewordenen LOosungen, bei dem
di e ei nzel nen Abbi egevorgange als isolierte Ereignisse
betrachtet werden und eine Route lediglich als Fol ge von
Wegpunkt en beschrieben ist, schlagen die Erfinder vor,
die Strecke bis zum nachsten Wegpunkt - unabhangi g, ob

di eser direkt folgt oder viele Kilometer entfernt ist -

i n konmpakter Form beschri eben zu dbertragen.”

Zu D2 wurde ausgef ihrt:

"Di e Entgegenhal tung D2 unfasst (siehe auch bisherige
Schriftsatze) ein Verfahren zum Zusamenfassen von
Wegpunkt en bei ei ner Routenbeschrei bung. H nwei se auf
di e wesentlichen Merkmal e des Annel degegenst andes si nd
di eser Schrift nicht zu entnehnen.”
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D e Kammer aullerte in zwei Mtteilungen zur Vorbereitung
ei ner mindl i chen Verhandl ung Zweifel, ob die vorliegende
Beschwerde innerhalb der Frist nach Artikel 108 Satz 3
EPU ausrei chend begrindet worden sei. Die mindliche

Ver handl ung vor der Kammer fand am 13. Novenber 2003
statt.

Di e Beschwerdefidhrerin argunentierte i mwesentlichen we
fol gt:

D e wesentliche Frage sei imvorliegenden Fall, ob in
der Beschwer debegrindung ei ne Argunentation enthalten
sei, die imZusanmenhang mt der Zurickwei sung durch die
angef ocht ene Ent schei dung stehe. Dariber kdnne es keinen
Zwei f el geben. Denn schon di e Aussage in der Eingabe vom
16. Septenber 2002, dall D2 ein Zusanmenfassen von
Wegpunkten betreffe, mache i m genannten Zusamrenhang
deutlich, dalR nach D2 nicht eine Strecke bis zum
nachst en Wegpunkt vollstandig und in konpakter Form
beschri eben werde, sondern eine Durchfahrt durch einen
Kreuzungsberei ch. Bestenfalls wirden I nformationen zu
nahe bei ei nander |iegenden Abzwei gungen, im wesentlichen
i n ei nem Kreuzungsber ei ch, genei nsam dbertragen und
angezei gt. Das sei auch schon im Antwortschrei ben der
Annel derin vom 2. Juni 2000 zum Ausdruck gebracht worden
aber von der Prifungsabteilung nicht bericksichtigt

wor den. Durch den Verweis auf das Prifungsverfahren

sei en di ese Argunente auch zum Gegenstand der

Beschwer debegr tindung (Seite 2) gemacht worden. Durch die
Auf nahme der Merkmal e des fruheren Anspruchs 2 kanen

di ese Unterschi ede nun auch deutlicher zum Ausdruck.
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Di e Beschwerdef dhrerin habe di e beanst andet e mangel nde
Kl arheit des Patentanspruchs 1 durch die vorgenommenen
Anderungen beseitigt. Die weiteren geriigten Klarheits-
mangel trafen einfach nicht zu, da die Anspriche

Ver f ahrensmer kmal e bzw. Vorri chtungsner krmal e aufw esen
Wenn di e Kamrer bei der deutlichen Festl egung der
Vorri chtungsanspriche Probl ene sehe, sei die
Beschwer def Uhrerin bereit, diese zu streichen. D e
Beschwerde sei zum ndest hinsichtlich der

Ver f ahr ensanspr iiche ausrei chend begr indet.

Ent schei dungsgr inde

2960.D

Nach st andi ger Rechtsprechung ist die in Artikel 108
Satz 3 EPU geforderte Begriindung so auszul egen, daR sie
sowohl die rechtlichen als auch die faktischen G inde
unfalRt, die die Kamrer braucht, um zu entschei den, ob
di e angef ocht ene Ent schei dung auf gehoben werden nmu3. b
di e M ndest anf orderungen an ei ne Beschwer debegr tindung
erfallt sind, ist aus demjeweiligen Zusamrenhang zu
ent schei den und hédngt vom Inhalt und nicht von der Form
der schriftlichen Begriundung ab. Eine fur die

Zul &ssi gkeit der Beschwerde ausrei chende Begr indung mnmuf3
si ch daher zum ndest inplizit mt den tragenden G inden
der angefocht enen Ent schei dung ausei nandersetzen und in
konkr et nachprdf barer Wi se darl egen, warum di e

angef ocht ene Entschei dung fal sch sein soll. In
besonderen Fal |l en wurde di e M ndestanforderung al s
erfullt angesehen, wenn i mwesentlichen nur geéanderte
Pat ent anspr iche oder neue Ent gegenhal tungen vor gel egt
wurden (vgl. G 1/95, ABI. EPA, 1996, 615, Punkt 3.1

T 220/ 83, ABl. EPA, 1986, 249, Punkte 4 und 5; T 1007/95,
ABlI . EPA, 1999, 733, Punkt 1 und T 717/01, Punkt 2.1,
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nicht imAmsblatt verdffentlicht). Entspricht die
Beschwer de unter anderem nicht dem Artikel 108 EPU, so
i st sie unzul &ssig, sofern die Miangel nicht bis zum
Abl auf der nach Arti kel 108 malRRgebenden Fristen
beseitigt worden sind (R 65 (1) EPU).

I mvorliegenden Fall ist auf Antrag der Patentanmnel derin
ei ne Ent schei dung nach Lage der Akten getroffen worden.
H eraus ergi bt sich, daR die G unde, die nach Auffassung
der Priufungsabteilung der Erteilung des européi schen

Pat ent s ent gegenstanden (R 51 (3) EPU), wie folgt
zusamengef alit werden koénnen: zum ndest die Verfahren
nach den Patentanspriuchen 1 und 2 seien gegeniber demin
D2 of fenbarten Stand der Techni k nicht neu (Art. 54 (1)
EPU); die Patentanspriiche gaben nicht deutlich die

Ver fahrenschritte und Vorrichtungsmerkmal e an und

Pat ent anspruch 1 sei nicht knapp gefaRt (Art. 84 EPU;
vgl . Punkt V oben).

Di e Beschwerdefidhrerin hat mt Schrei ben vom

16. Septenber 2002, also innerhalb der Frist nach
Artikel 108 Satz 3 EPU, einen geanderten

Pat ent anspruch 1 eingereicht, der durch Streichung ei nes
Mer kmal s dem | et zt genannt en Mangel knapper Fassung
Rechnung tragt und zusatzliche Merknal e des vorherigen
Pat ent anspruchs 2 aufwei st (vgl. Punkt X oben). Das kann
als inplizite Ausei nandersetzung mt einemder die

Zur ickwei sungsent schei dung tragenden G unde gewert et

wer den. Aber di e Aufnahme von Merkmal en aus dem friheren
Pat ent anspruch 2 stellt unter den gegebenen Unrst anden
kei ne Anderung des Sachverhalts dar, die als eine

i nplizite Ausei nandersetzung mt dem Zur ickwei sungsgrund
mangel nde Neuheit angesehen werden kénnte. Denn die

Pr Gf ungsabtei l ung hat in der zweiten Mtteilung unter
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Verwei s auf Textstellen in D2 G Uinde genannt, warum sie
ei nen Gegenstand in di eser Konbination nicht als neu
ansah (siehe Punkt V oben). Der fiur die Frage der
Deutlichkeit der Verfahrens- und Vorrichtungsnerkmal e
rel evante Sachverhalt ist imwesentlichen durch die
Ander ungen ni cht berihrt.

Nach Auffassung der Kammer sind die M ndestanforderungen
an ei ne Beschwerdebegrindung nicht erfullt, wenn sie
sich nur mt einemvon nehreren Zurickwei sungsgrinden
ausei nandersetzt. Denn di e Beschwerdef dhrerin hat ja
beantragt, die Entschei dung aufzuheben und ein Patent zu
erteilen. Es bleibt daher zu priufen, ob die schriftlich
innerhal b der Frist gemaB Artikel 108 Satz 3 EPU

vor gebrachten Argunente ei ne ausrei chende

Ausei nanderset zung mt den di e Zurickwei sung tragenden
G inden mangel nde Neuheit und Kl arheit darstellen

Da es imvorliegenden Fall hinsichtlich der mangel nden
Neuheit auf eine inhaltliche Auseinandersetzung mt dem
Stand der Techni k nach D2 ankommt, sind die Ausfihrungen
zu D1 nur insoweit relevant, als sie unm Rverstandlich
auch auf den Stand der Techni k nach D2 zutreffen. D e
Behaupt ungen der Beschwerdef idhrerin, die vorliegende
Annel dung schl age vor, "die Strecke bis zum nachsten
Wegpunkt - unabhangi g, ob dieser direkt folgt oder viele
Kilonmeter entfernt ist - in konpakter Form beschrieben
zu Ubertragen” und D2 of fenbare "ein Verfahren zum
Zusamenf assen von Wegpunkten bei ei ner Routen-

beschrei bung" (siehe Punkt X oben), stellen keine sich
gegensei ti g ausschli eRenden Aussagen dar, die einen

ei ndeuti gen Schl u3 auf einen Unterschied zuliel3en.

Sel bst wenn man gelten lielBe, dall mt diesen Aussagen

und mt einem Verweis auf Eingaben im Prifungsverfahren
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(si ehe Punkt 1V oben) dargel egt worden ware, dalR D2 nur
Rout eni nformati onen fir zwei nahe bei ei nander |iegende
Kreuzungen, imwesentlichen eine Durchfahrt durch einen
Kreuzungsberei ch, in konpakter Form Ubermttle und

ei ndeuti g beschrei be, bleibt offen, welches Merkmal des
Pat ent anspruchs 1, das nicht in D2 offenbart ist, einen
ent sprechenden Unterschied begriunden soll. ImFalle

ei ner Zuridckwei sung der Annel dung mangel s Neuheit sollte
aber in der Begrindung zum ndest klar erkennbar sein,

wel ches Merkmal des beanspruchten Gegenstandes nach

Auf fassung der Beschwerdefihrerin nicht in der

rel evanten Entgegenhal tung (hier D2) offenbart sein soll.
D e Begriundungspflicht ist unter den gegebenen Unrst &nden
nicht erfuallt, wenn die Kamrer MitnmaBungen anstellen nuf3,
aus wel chen G inden di e Beschwerdefihrerin die

angef ocht ene Entschei dung als unrichtig ansieht

(T 432/88, Punkt 3, nicht imAntsblatt veroffentlicht).

D eser Mangel an Begrindung gilt nach Auffassung der
Kanmer auch fir den weiteren Zurickwei sungsgrund, dal
di e Patentanspruche nicht die Erfordernisse des
Artikels 84 EPU erfullten, weil sie nicht deutlich
Verfahrenschritte und Vorrichtungsnerkmal e festl egten.
Es ist grundsatzlich richtig, dal die vorliegenden
Anspriuche i mwesentlichen die Art der ubertragenen

| nformati onen festl egen (siehe Punkte Il und V oben)
und dalR sich daraus Unkl arheiten beziglich der

Festl egung von Verfahrensschritten eines "Verfahrens zur
Ubertragung” von Routeninformati onen oder Vorrichtungs-
mer kmal en einer Zentrale mt ei nem Spei cher und
Prozessor ergeben kénnen. Die Art der Ubertragung andert
sich nicht notwendigerweise mt ihreminhalt. De
Zweckbesti mmung "Navi gati onshil fe" gibt keinen

ei ndeuti gen Zusammenhang zwi schen Ubertragung und
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Verwendung der Informationen. D e Ei nwinde der

Pr Gf ungsabt ei | ung sind daher nicht a priori fal sch.
Warum si e nach Ansicht der Beschwerdefihrerin bei den
vorl i egenden Verfahren und Vorrichtung nicht zutreffen,
hatte in der Beschwerdebegrindung dargel egt werden
sol l en, und kann mangel s zul dssi ger Beschwerde ni cht
durch Streichung von Vorrichtungsansprichen behoben
wer den.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wird als unzul 4&ssig verworfen

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

D. Sauter W J. L. \Weeler
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