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Di e européi sche Patentannmel dung Nr. 95 919 309.5
(internationale Veroffentlichungs-Nr. WO 95/ 33 973)

wur de von der Priufungsabteil ung zurickgew esen

D e Entschei dung wurde unter H nweis auf verschi edene,

i m Verfahren befindliche Entgegenhal tungen damit
begrindet, dalR der Gegenstand des unabh&ngi gen

Pat ent anspruchs 1 ei ne Anei nanderrei hung von auf dem
CGebi et der Kartographie allgenein ublichen Methoden ohne
i rgendwel chen uberraschenden oder nicht vorhersehbaren
techni schen Effekt darstellen wirde. Eine derartige

Anei nanderrei hung an sich bekannter Ei nzel nerknal e
beruhe nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne
von Artikel 56 EPU

CGegen di ese Entschei dung hat der Beschwerdef threr
(Annel der) Beschwerde ei ngel egt.

I n einer zur Vorbereitung auf eine von Anmts wegen
anberaunt e mindl i che Ver handl ung ergangenen Mtteil ung
gemall Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der

Beschwer dekammern wur de der Beschwer def Ghrer dar auf

hi ngewi esen, dald nach vorl &ufi ger Mei nung der Kammer der
Anspruch 1 erhebliche Klarheitsmingel aufzuwei sen
scheine, die allein schon eine Zurickwei sung der

Annel dung begr iinden kénnten (Art. 84 EPU), daR darin
angegebene Merkmal e in der urspriinglich eingereichten
Fassung der Annel dungsunterl agen nicht offenbart worden
seien (Art. 123 (2) EPU), und daBR, soweit sein

Cegenst and ver standen werden koénne, die in der
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angef ocht enen Ent schei dung gegebene Begrindung des
Ei nwands der mangel nden erfinderischen Tatigkeit

Uber zeugend er schei ne.

Es wrde am 22. Februar 1999 mindlich verhandelt.

Der Beschwerdef ihrer beantragte, die Zurickwei sungs-
ent schei dung auf zuheben und ein Patent mt ge&nderten
Ansprichen 1 bis 7, Uberreicht in der mindlichen

Ver handl ung, mt anzupassender Beschrei bung und

Zei chnung zu erteil en.

Anspruch 1, der einzige unabhéngi ge Anspruch des

gel tenden Anspruchssatzes lautet we fol gt:

"1. Verfahren zur Erfassung, Auswertung, Ausmessung und
Spei cherung von Geo-Informationen, fidr raunordnende
MalRnahmen ei nes Nutzers auf der Basis von Othophotos in
ausrei chend hoher Aufl 6sung, welche in digitaler Form

ei nem Rechner zur Verfigung stehen, der Rasterdaten mt
Vekt or dat en und al phanuneri schen Daten auf der Basis

ei nes einheitlichen geodati schen Bezugssystens
korreliert, wobei in vorbereitenden Verfahrensschritten
das hochprazi se digitale Othophoto aus gescannten

anal ogen Luftbil dauf nahnen von Satelliten oder digitalen
Luf t bi | dszenen hochauf | 6sender Rei hennel3kaneras ei nes

Bi | df | ugzeuges, dessen Lage mttels GPS-Navigation
bestimt ist, Uber Aerotriangulation und die Erstellung
digitaler Hohennodelle mttels hochl ei stungsf ahi ger

Bi | dver ar bei t ungsanl agen berechnet und gespei chert wrd,
dadurch gekennzei chnet,

- dal diese zuvor berechneten hochprazisen digitalen

Ot hophot os ent sprechend der vom Nutzer vorgegebenen
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hj ekt begrenzung als Geo-Information in ein

i ndustri eubl i ches Austauschformat fir Rasterdaten
auf bereitet, gespeichert und auf Ublichen digitalen
Dat entréagern vervielfaltigt sind,

- dalR der Nutzer mttels dieser zuvor aufbereiteten und
bereitgestellten digital en Geo-Informationen
terrestrische Messungen interaktiv direkt am Rechner
vorni mt sow e Li egenschaftsdaten anhand di eser
terrestrischen Messungen konstruiert und abstimt

- und daBR die Ubertragung von Koordi naten zw schen GPS-
Enpf &ngern i m Gel &nde und dem Rechner per Tel enetrie
erfolgt.”

Hi | f swei se beantragte der Beschwerdefihrer, die
Angel egenheit zur weiteren Priafung an die

Pr if ungsabt ei | ung zur dckzuverwei sen.

Am Ende der nundlichen Verhandl ung wurde die
Ent schei dung der Kammer verkindet .

Zur St Utzung seines Hauptantrags trug der Beschwerde-

fuhrer i mwesentlichen fol gende Argunente vor:

Anspruch 1 wurde zwar durch das zusatzliche Merkma
erganzt, wonach di e Ubertragung von Koordi naten zw schen
GPS- Enpf &ngern i m Gel &nde und dem Rechner per Telenetrie
erfol ge. Dadurch habe sich jedoch die Sachl age nicht so
grundsat zl i ch geandert, dal3 die Kanmmer auf der G undl age
des vorliegenden Inhalts der Akte nicht unmttel bar
zugunsten der Patentfahi gkeit des beanspruchten

Gegenst ands ent schei den kénne.

Di e dem eur opai schen Pruf ungsverfahren zugrundegel egt e,
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mt Schrei ben vom 29. Novenber 1996 eingereichte
gednderte Fassung des Anspruchs 1 habe namich
i nsbesondere im5. Verfahrensschritt die Ubertragung von

Dat en per Telenetrie bereits m tunfalt.

Dar tiber hi naus sei das nunnehr im Anspruch 1 explizit
angegebene Merkmal anl aBlich ei ner wahrend der
nundl i chen Ver handl ung vor der Prifungsabteil ung

erfol gten Vorfidhrung der Erfindung denonstriert und von
der Priufungsabteilung als sehr beei ndruckend auf genomren

wor den.

D e techni sche Bedeutung di eses Merkmal s sei auch in den
urspringlich eingereichten Unterlagen, z. B. in demdie
Seiten 4 und 5 uberbrickenden Absatz, besonders

her vor gehoben worden. Daher sei der Anspruch 1 bereits

i m Priufungsverfahren stets so ausgel egt worden, als
wirde er das fragliche Merkmal inplizit mtunfassen.

Zur erfinderischen Tatigkeit des beanspruchten
Verfahrens sei insbesondere zu bericksichtigen, dalR
dadurch zum erstennmal Techni ken m tei nander verknupft
wor den sei en, die zuvor nur vonei nander getrennt zum

Ei nsat z kamen, nédmich einerseits die Verwertung von
Rasterdaten, wie z. B. auf dem Gebiet der mlitéarischen
Auf kI &rung anhand von Luft bil dauf nahnen, und
andererseits die Bearbeitung von Sektordaten, z. B. zum

Auf bau von Katastern od. dgl..

I m Rahnen sei nes auf eine Zurickverwei sung der
Angel egenheit an di e Pridfungsabteilung zur weiteren
Praf ung abzi el enden Hi | fsantrags auflerte der

Beschwer def iUhrer noch den Winsch, daBR di e Kanmer
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zum ndest die Zul &ssigkeit der vorgel egten Anspriche im
Hi nblick auf die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und
84 EPU abschl i eRend aner kennen nige.

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde wurde frist- und forngerecht eingel egt
und i st daher zul assig.

2. I m Vergleich zu seiner von der Priufungsabteilung
zur ickgew esenen Fassung wurde Anspruch 1 in einer Wise
abgedndert und klargestellt, die den Ei nwanden der
Kamer in ihrer Mtteilung gemald Artikel 11 (2) der
Ver f ahr ensor dnung bezuglich der Kl arheit des Anspruchs
und der Zul assigkeit der Anderungen zufriedenstellend
Rechnung tréagt und ei ne zweckmaldi ge Beurteil ung der
Pat ent f &hi gkeit sei nes CGegenstandes erndglicht.

Uber di es wurde Anspruch 1 mit dem zusétzlichen Merkma
erganzt, wonach di e Ubertragung von Koordi naten zw schen
GPS- Enpf angern i m Gel a&nde und dem Rechner per Telenetrie

erfolgt.

3. Das neu hi nzugefiigte Merkmal der Ubertragung von
Koor di nat en zwi schen GPS- Enpf d&ngern i m Gel ande und dem
Rechner per Telenetrie war in den Ansprichen der
ursprunglich eingereichten international en Annel dung,
auf grund wel cher der internationale Recherchenbericht

erstellt wrde, nicht explizit enthalten.

Ent gegen der di esbeziglichen Ausfihrungen des
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Beschwer def thrers war es nach Auffassung der Kanmer auch
nicht in der ursprunglich eingereichten Beschreibung als
unabdi ngbares, und somt inplizit imAnspruch

m t zul esendes Merkmal of fenbart, sondern lediglich als
vorteil hafte Weiterbil dungsniglichkeit; vgl. den die
Seiten 4 und 5 Uberbrickenden Absatz der urspringlich

ei ngerei chten Beschrei bung: "G eichzeitig besitzt die
Losung eine Schnittstelle zu den heute handel siblichen
GPS- Enpf angern, die fur Absteckungs- oder Messungszwecke
benut zt werden konnen. Daridber hinaus kann bei Bedarf
di e Ubertragung der Koordinaten zw schen GPS und
Arbeitsstation per Telenetrie erfolgen.”

Daher steht kei neswegs fest, ob dieses zusatzliche
Mer kmal bei der Erstellung des Recherchenberichts
Uber haupt bericksichtigt wrde.

DaR es trotzdemin die Uberl egungen der Prifungs-
abteilung i m Pridfungsverfahren mtei nbezogen wurde, hat
der Beschwer def threr auch nicht uberzeugend

nachgew esen

Zum ei nen bezog sich namich der von i hm geltend
gemachte Hi nweis auf Telenetrie imAnspruch 1 gemal3 der
mt Schrei ben vom 29. Novenber 1996 ei ngereichten
Fassung i n keiner Wi se auf die nunnmehr beanspruchte
Ubertragung von Koordi naten zw schen GPS-Enpfangern im
Cel &nde und dem Rechner ("wobei... die CGeo-Informationen
mt weiteren Datenbanken und Dat enfornaten konpati bel
und Uber Telemetrie, E-mail und | SDN aust auschbar und

vermttel bar sind").

Zum anderen i st aus dem Protokoll der nmindlichen
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Ver handl ung, die vor der Prifungsabteilung stattfand und
in deren Rahnmen di e Vorfidhrung der technischen Merknal e
der Erfindung erfolgte, auf die sich der
Beschwer def threr weiter beruft, folgender H nweis zu

ent nehnen:

"Der Vorsitzende unterbrach die Vorfuhrung und sagte,
obwohl er von der Vorfuhrung sehr beei ndruckt sei und
die Vorteile sofort verstehe, habe die Vorfuhrung wenig
mt den Ansprichen zu tun. Er bat den Annel der, sich auf
di e Merkmal e des Anspruchs 1 zu konzentrieren und seine
Bener kung auf den Anspruch, so wie er fornmuliert ist, zu
beschr anken" (vgl. Abs. 2.2 des Protokolls vom

7. Cktober 1997).

Di ese Ausf uhrungen zei gen nach Auffassung der Kammer,
dalR di e Prifungsabteil ung zu Recht bentht war, die

Pat ent f &hi gkeit des eigentlich beanspruchten Verfahrens
zu beurteilen, d. h. ohne Ricksicht auf Merkmal e und
Vorteile, die zwar vorgefidhrt wurden, imAnspruch 1

j edoch kei nen Ni ederschl ag fanden.

Aus di esen G unden sieht sich die Kammer nicht in der
Lage, aufgrund des nunnehr gednderten Anspruchs 1 und
auf der Basis des derzeitigen Akteninhalts die Erteilung
ei nes Patents genald dem Haupt antrag des Beschwer de-
fUhrers zu beschli elRen.

Eine weitere Priufung der Sachl age durch die Kamrer boéte
andererseits die Gefahr, dall G inde entschei dungs-
erheblich wirden, die von der Priifungsabteilung noch

ni cht untersucht worden sind. Fir den Beschwerdef Ghrer

wiir de di es den Verlust einer |nstanz bedeuten.
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Ferner erfordern die in den Ansprichen erfol gten

Ander ungen of fensi chtlich auch ei ne unfassende Anpassung
der Beschrei bung. Es wére auch noch zu prufen, ob die
Figuren, die zum Teil schriftliche Erl auterungen

bei nhal ten, dem Erfordernis der Regel 32 (2) j) EPU
genugen. Auch in dieser Hinsicht wirde eine

Wei t er bear bei tung der Annel dung durch di e Kamrmer uber

i hre eigentliche Aufgabe, namich die Uberprifung der
erstinstanzlichen Entscheidung, deutlich hi nausgehen.

I m dbrigen ist auch noch zu benerken, dal3 das

Pr uf ungsverfahren in einem verhal tni smalRi g kurzen

Zei traum von weniger als 5 Monaten zw schen dem

Er st bescheid vom 30. April 1997 und der in der
nmindl i chen Ver handl ung vom 11. Septenber 1997 erfol gten
Zur ickwei sung abgeschl ossen wurde. Di ese rasche

Zur uckwei sung steht in ei nemgew ssen Gegensatz zu der
Tat sache, dal in einemebenfalls vom Europdai schen
Patentant erstellten internationalen vorl aufigen

Pr Gf ungsbericht die Neuheit, erfinderische Tatigkeit und
gewer bl i che Anwendbar keit des beanspruchten Gegenstandes

bej aht wur de.

Aus di esen G unden scheint es der Kanmer imvorliegenden
Fal | angenessen, von i hrem Ernessen genald

Artikel 111 (1) EPU Gebrauch zu machen und die

Angel egenheit zur weiteren Entscheidung an die

Pr Gf ungsabt ei | ung zurickzuverwei sen, genald dem

Hi | f santrag des Beschwerdef Uhrers.
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6. Der Beschwerdef ihrer hat zwar den Winsch gedufRert, die
Kanmer ndge zum ndest Uber die Zul dssigkeit der in den
Anspr iichen erfol gten Anderungen i mHinblick auf die
Best i nmungen des Artikels 123 (2) EPU und iber die
Kl arheit der Anspriiche i m Sinne von Artikel 84 EPU
abschl i eRend entschei den. Dies scheint jedoch weder
sachdi enli ch, noch winschenswert zu sein. Es kann
nam i ch nicht ausgeschl ossen werden, daR im Laufe des
wei teren Verfahrens zuséatzliche Anderungen entweder
erforderlich oder vom Beschwer def Uhrer gewlinscht werden,
denen ei ne abschlieRende Entschei dung auf der G undl age
der vorliegenden Fassung der Anspriche u. U im Wge

st ehen koénnte.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an di e Priufungsabteilung zur

wei t eren Entschei dung zur tickverw esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

P. Muartorana E. Turrini
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