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betreffend das europaische Patent 0378 271
(DE 690 26 288)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche

Verhandlung vom 14. Dezember 2006 unter Mitwirkung ...

fur Recht erkannt:

1. Das européaische Patent 0 378 271 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ftir nichtig er-
klart.

2. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 8. Januar 1990 unter Inanspruch-
nahme der Prioritat der niederlandischen Patentanmeldung vom 11. Januar 1989
(Az. 8900056) angemeldeten, mit Wirkung auch fur die Bundesrepublik Deutsch-
land erteilten européaischen Patents 0 378 271 (Streitpatent). Das Patent betrifft
ein ,Verfahren zum visuellen Darstellen eines Teils einer topografischen Karte
sowie fir ein derartiges Verfahren geeignete Anordnung® und umfasst
19 Patentanspriiche. Patentanspruch 1 lautet in deutscher Ubersetzung:



.verfahren fur die perspektivische Wiedergabe eines Teils einer
topografischen Karte durch Selektion,

abhangig von einer Position (c) eines Fahrzeugs,

von topografischer Information aus einer Datenstruktur,

wobei unter dem Einfluss einer Koordinatentransformation die
Wiedergabe entsprechend einer Betrachtungsposition (k) erfolgt,
die sich zusammen mit der Position (c) des Fahrzeugs

und mit einem Raumwinkel (g) bewegt, der die momentane Bewe-
gung des Fahrzeugs bertcksichtigt,

dadurch gekennzeichnet,

dass fir ein erdgebundenes Fahrzeug die Betrachtungsposition
oberhalb der Erde liegt
und der Raumwinkel (g) eine tatsachliche simulierte Position des

Fahrzeugs selbst enthalt.”

Wegen der Patentanspriiche 2 bis 19 wird auf die Patentschrift Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klagerin eine unzuldssige Erweiterung des
Gegenstands des Streitpatents geltend. Weiter behauptet sie eine mangelnde
Patentfahigkeit aufgrund fehlender Neuheit. Zudem beruhe der Gegenstand des
Patents im Hinblick auf den einschlagigen Stand der Technik nicht auf einer erfin-

derischen Tatigkeit. Sie beruft sich hierzu auf folgende Unterlagen:

Anlage K1 EP 0378 371 B1

Anlage K2 DE 690 26 288 T2

Anlage K3 Merkmalsanalyse Patentanspruch 1

Anlage K4 Merkmalsanalyse Patentanspruch 17

Anlage K5 D1 ISATA-Proc.; 88082; 1988, S. 101-117

Anlage K6 Brockhaus Naturwissenschaften und Technik, Bd. 5, So-Z., 1983
Anlage K7 Brockhaus Naturwissenschaften und Technik, Bd. 5, Ni-Sn., 1973
Anlage K8 Prioritatsbeleg NL 89 000576

Anlage K9 Ubersetzung des Prioritatsbelegs



Anlage K10 D2 JP-263688 A

Anlage K11 D2’ Ubersetzung von D2
Anlage K12 D3 WO 86/02764 A

Anlage K13 Perspektivische Ansicht
Anlage K14 D4 Journal of Navigation, 1988 (Whitehead)
Anlage K15 D5 Racing Game

Anlage K16 D6 Maps

Anlage K17 D7 FR 2,610,751 A

Anlage K18 D7 DE 3881416 T2

Anlage K19 D4’ Vermerk TIB Hannover
Anlage K20 D5’ Anlagen mit TIB Hannover
Anlage K21  Gleichungen

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent EP 0378 271 mit Wirkung fir das
Hoheitsgebiet der Deutschland in vollem Umfang flr nichtig zu er-

klaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt den Ausfuhrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und héalt den
Gegenstand des Streitpatents fur patentfahig.

Mit Schriftsatz vom 5. Dezember 2006 legt sie neue Fassungen der Patentanspri-
che 1 bis 19 gemal den Hilfsantrdgen | bis IV vor. Wegen des Wortlauts dieser
Patentanspriche wird auf die Anlage zum Schriftsatz der Beklagten vom

5. Dezember 2006 verwiesen und Bezug genommen.



Entscheidungsgrinde

Die Klage, mit der die in Artikel Il § 6 Absatz 1 Nr. 1 und 3 IntPatUG, Artikel 138
Absatz 1 lita und ¢ EPU vorgesehenen Nichtigkeitsgriinde der mangelnden Pa-
tentfahigkeit (lit a) und des Hinausgehens lUber den Inhalt der urspringlichen An-
meldeunterlagen (lit c) geltend gemacht werden, ist zuldssig und jedenfalls hin-
sichtlich des Nichtigkeitsgrundes der mangelnden Patentfahigkeit begriindet.

Die Nichtigkeitsklage hat schon deshalb Erfolg, weil der Gegenstand des Streit-
patents keine patentfahige Erfindung im Sinne des Art. 52 EPU ist, wie sich aus

folgenden Erwagungen ergibt:

1. Im Streitpatent wird einleitend erlautert, dass es fur die Benutzer von
Fahrzeugen wie Autos oder Schiffen glnstig sei, wenn sie bildlich dargestellte
topografische Informationen von ihrer Umgebung in visueller Form zur Verfligung
hatten. Es wird auf das aus der franzosischen Druckschrift 2 610 752 bekannte
Verfahren hingewiesen, bei dem zu diesem Zweck die Reprasentation eines Ge-
landes, das in einer Datenstruktur als Netz aus Knoten gespeichert ist, auf eine
Oberflache transponiert wird, wobei die Oberflache auf eine Hilfsflache projiziert
wird. Nachteil dieses bekannten Verfahrens soll sein, dass sich das dem Benutzer
gelieferte Bild auf das beschrankt, was er selbst unter idealen Bedingungen wahr-

nimmt.

Entsprechend soll dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde liegen, ein einfaches
Verfahren fir die perspektivische Wiedergabe eines Teils einer topografischen
Karte zu schaffen, das benutzerfreundlich ist und den Benutzer mit mehr Informa-
tionen Uber das Gelande versieht, in dem er sich bewegt, als die Informationen,
die er von seinem eigenen Blickpunkt aus zur Verfigung hat (vgl die deutsche
Ubersetzung des Streitpatents DE 690 26 288 = K2, S. 1 Z. 22-26).



2. Der Patentanspruch 1 vermittelt eine nachvollziehbare Lehre zur Losung die-

ser Aufgabenstellung.

Als Fachmann flir eine benutzerfreundliche Gestaltung der Wiedergabe von als
Datenstrukturen vorliegenden topografischen Informationen fur den Benutzer ei-
nes Fahrzeugs ist ein Datenverarbeitungsingenieur oder Informatiker anzusehen,
der Uber praktische Erfahrung auf dem Gebiet der elektronischen Navigationsge-
rate und insbesondere des Designs von Benutzerschnittstellen verflgt.

Dieser Fachmann entnimmt dem Patentanspruch 1 zunachst, dass fur den Benut-
zer eines Fahrzeugs aus einer Menge von (gespeicherten) topografischen Infor-
mationen abhangig von der (momentanen) Position eines Fahrzeugs ein Teil se-
lektiert und in perspektivischer Ansicht (auf einer Anzeigeeinheit) wiedergegeben
werden soll. Die GréRe des zu selektierenden Teils der Informationen wird der
Fachmann zweckentsprechend so bemessen, dass bevorzugt der Bereich wieder-
gegeben wird, der fur das Fihren des Fahrzeugs erheblich ist, also die néhere
Umgebung.

Die weiteren Anweisungen im Anspruch 1 spezifizieren die Parameter der Koordi-
natentransformation, durch die aus den selektierten topografischen Informationen
eine bestimmte Art der perspektivischen Ansicht erzeugt und wiedergegeben wer-
den soll:

Es wird eine Betrachtungsposition k (auch scheinbarer Blickpunkt genannt, vgl.
S. 5 Z. 10 der K2) vorgegeben, die sich mit der Position des Fahrzeugs verandert.
Diese Betrachtungsposition bzw diesen scheinbaren Blickpunkt wird der Fach-
mann aufgrund der ihm zuzuschreibenden geometrischen Kenntnisse als Zentrum
der perspektivischen Projektion verstehen. Wie im kennzeichnenden Teil des An-
spruchs angegeben, soll dieses Zentrum ,oberhalb der Erde” und damit oberhalb
der Ebene liegen, in der sich das Fahrzeug beweqgt.

Weiterhin wird ein Raumwinkel g (auch Betrachtungswinkel genannt, vgl S.5,
Z. 13 der K2) definiert, der die momentane Bewegung des Fahrzeugs berticksich-
tigt und nach dem kennzeichnenden Telil die ,tatsdchliche simulierte” Position des
Fahrzeugs einschlieBen soll. Unter Heranziehung der Ausfuhrungen in der Be-



schreibung der genannten Druckschrift auf S. 5, Z. 1-12 i. V. m. den Figuren 2a
und 2b wird der Fachmann diese Angaben so verstehen, dass hiermit der Projek-
tionswinkel gemeint ist, der sich entsprechend der Fortbewegungsrichtung des
Fahrzeugs andert und in dem die ,tatsachliche simulierte” Position des Fahrzeugs
enthalten ist.

Zur GroRRe des Raumwinkels bzw. Projektionswinkels sagt Anspruch 1 nichts aus.
Der Fachmann wird ihn jedoch so wahlen, dass die perspektivische Wiedergabe
des selektierten Teils der topografischen Informationen der Gro3e der Anzeige-
einheit angemessen ist. Entsprechendes besagt S.5, Z. 15-18, nach der die
raumliche Dimension des Winkels an das verwendete Wiedergabeelement ange-
passt sein soll.

Insgesamt lehrt der Patentanspruch 1 den Fachmann sonach, topografische In-
formationen, die in Form von Datenstrukturen vorliegen, durch eine Koordinaten-
transformation so aufzubereiten, dass sich eine bestimmte perspektivische Dar-
stellung der Umgebung des Fahrzeugs in Fahrtrichtung ergibt. Generell entspricht
eine perspektivische Darstellung weitgehend der Sicht des Benutzers, dh des Fuh-
rers des Fahrzeugs, und erleichtert damit das Fihren des Fahrzeugs. Dass der
Benutzer aufgabengemal mehr Informationen Gber das Gelande erhalt, in dem er
sich bewegt, als die Informationen, die er von seinem eigenen Blickpunkt aus zur
Verfigung hat, wird dadurch erreicht, dass der Koordinatentransformation eine
scheinbare Betrachtungsposition zugrunde gelegt wird, die (weit) tber dem Fahr-
zeug liegt. Die Wiedergabe der Umgebung des Fahrzeugs aus einer solchen
scheinbar erhéhten Betrachtungsposition vermittelt einem Benutzer mehr ,Uber-

blick* Gber das von ihm durchfahrene Gelande.

3. Das Verfahren fur die perspektivische Wiedergabe nach dem Patentan-
spruch 1 ist indes nicht patentfahig, da es nicht auf technischem Gebiet liegt.

3.1 Die Beklagte vertritt die Auffassung, dass dem Verfahren nach dem
Patentanspruch 1 schon deshalb technischer Charakter zugestanden werden
misse, weil die Berechung der perspektivischen Darstellung in Echtzeit den Ein-



satz technischer Mittel erfordere, namlich den eines Rechners, bspw. eines Mikro-
prozessors. Dieser Rechner misse geeignet programmiert werden, damit er die
fur die Erzeugung der perspektivischen Wiedergabe erforderlichen Berechnungs-

schritte ausfiihren kdnne.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein Verfahren, das sich zur
Herbeifihrung des angestrebten Erfolgs eines Programms bedient, mit dessen
Hilfe eine Datenverarbeitungsanlage so gesteuert wird, dass der gewinschte Er-
folg erzielt wird, nicht schon wegen des Vorgangs der elektronischen Datenverar-
beitung dem Patentschutz zuganglich. Die beanspruchte Lehre muss vielmehr
Anweisungen enthalten, die der L6sung eines konkreten technischen Problems
mit technischen Mitteln dienen (vgl. BGH in GRUR 2005, 143, 144 - Rentabilitats-
ermittiung- m. w. H.).

Die von der Beklagten angeflihrte Verwendung eines Rechners und dessen ge-
eignete Programmierung allein kann deshalb den technischen Charakter des be-
anspruchten Verfahrens zur perspektivischen Wiedergabe von topografischen In-

formationen nicht begrinden.

3.2 In dem beanspruchten Verfahren kdnnen keine Anweisungen erkannt wer-

den, die der Losung eines konkreten technischen Problems dienen.

Generell lehrt der Anspruch 1, dass topografische Informationen so aufbereitet
werden sollen, dass sie als perspektivische Darstellung wiedergegeben werden
konnen. Wie im Streitpatent angegeben, soll mit der vorgeschlagenen Art der Auf-
bereitung generell eine Wiedergabe erreicht werden, die benutzerfreundlich ist, dh
an den Bedurfnissen und Fahigkeiten eines menschlichen Benutzers ausgerichtet
ist. Auch die Anweisung, dass fur die perspektivische Abbildung der topografi-
schen Informationen eine (scheinbare) Betrachtungsposition zu wahlen ist, die
oberhalb der Erde liegt, dient dazu, dem Benutzer mdéglichst viele fur ihn relevante
topografische Informationen zukommen zu lassen, ohne ihn andererseits mit In-

formationen zu Uberfluten. Die Anweisungen im Anspruch 1 zielen also insgesamt



darauf ab, topografische Informationen in einer Form wieder zu geben, die fur ei-
nen menschlichen Benutzer leicht aufnehmbar ist.

Uber eine solche ergonomische Zielsetzung hinaus kénnen im Anspruch 1 auch
nicht andere Anweisungen erkannt werden, die der Losung eines konkreten tech-
nischen Problems dienen:

- Die Erzeugung einer perspektivischen Wiedergabe aus den topografischen Da-
ten erfordert eine Koordinatentransformation, also eine mathematische Abbildung,
die von dem Rechner ausgefihrt wird. Dieser liegt flr sich gesehen eine mathe-
matische Problemstellung zugrunde, deren Losung im Ubrigen in der Beschrei-
bung zutreffend als allgemein bekannt bezeichnet wird (vgl. S. 4, Z. 24ff.; S. 5,
Z. 4f. und Z. 21f. der K2). Eine in technischer Hinsicht besondere Ausbildung der
zur Koordinatentransformation verwendeten Mittel kann dem Anspruch 1 nicht
entnommen werden (vgl. hierzu auch S. 4, Z. 24-26 der K2).

- Auch in anderer Hinsicht kann dem Verfahren nach dem Anspruch 1 nicht die
Losung einer technischen Problemstellung unterlegt werden. Der Fachmann wird
zwar davon ausgehen, dass das Verfahren bspw. eine Erfassung der momenta-
nen Position des Fahrzeugs erfordert. Diese ist aber erkennbar nicht Gegenstand
des Anspruchs, sondern wird als gegeben vorausgesetzt, was sich daraus ergibt,
dass im Anspruch nur von einer Position des Fahrzeugs die Rede ist, ohne dass
Hinweise auf die Gestaltung oder Arbeitsweise der hierzu erforderlichen Mittel ge-

geben werden.

Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 enthalt sonach keine Anweisungen,
die der Loésung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln

dienen, und ist daher nicht patentfahig.

3.3 Die Beklagte fuhrt hiergegen unter Hinweis auf die Entscheidung
»Auktionsverfahren/Hitachi* der Beschwerdekammer 3.5.1 des Europdaischen Pa-
tentamts an, dass ein Verfahren, das mit Datenverarbeitungsmitteln ausgefihrt
werde, als Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPU anzuerkennen sei.

In der von der Beklagten angeflhrten Entscheidung (vgl. GRUR Int 2005, 332) ist
ausgefuhrt, dass ,ein Verfahren, bei dem technische Mittel verwendet werden, im
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Allgemeinen eine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPU* ist (vgl. a. a. O. 4.7 der
Grunde). Deshalb wurde dem dort beanspruchten, von einem Computer ausge-
fuhrten Auktionsverfahren der Status einer Erfindung mit technischem Charakter
zugestanden. In dieser Entscheidung ist aber weiter ausgefihrt, dass bei der
nachfolgenden Prufung der ,Erfindung” im Hinblick auf das Erfordernis der erfinde-
rischen Tatigkeit nur diejenigen Merkmale zu beriicksichtigen sind, die zum tech-
nischen Charakter beitragen (vgl. a. a. O. 5.3 der Entscheidung). Im dort entschie-
denen Fall wurden die Verfahrensschritte, die sich auf die Regeln der Auktion be-
zogen, bei der Prifung auf erfinderische Tatigkeit auBer Betracht gelassen und
das Verfahren mangels einer erfinderischen Téatigkeit als nicht patentfahig befun-
den.

Eine Ubertragung der in dieser Entscheidung angewandten Bewertungsmethodik
auf das vorliegende Verfahren wiirde zwar dazu fihren, dass das Verfahren als
auf technischem Gebiet liegend anzuerkennen wéare. Denn der Umstand der au-
tomatisierten Ausfihrung (per Computer) wirde ausreichen, um dem bean-
spruchten Verfahren technischen Charakter zuzubilligen. Allerdings wéaren bei der
nachfolgenden Prifung auf erfinderische Tatigkeit entsprechend die Verfahrens-
anweisungen, die zu der fur einen Benutzer besonders leicht aufzunehmenden
Darstellung relevanter topografischer Informationen fihren, mangels eines Bei-
trags zum Stand der Technik nicht zu bericksichtigen. Nachdem die im Anspruch
genannten technischen Mittel - hier wie dort - keine besondere technische Aus-
pragung erkennen lassen, kénnte das beanspruchte Verfahren auch bei Anwen-
dung dieser Methodik nicht als patentfahige Erfindung anerkannt werden, wenn
auch mangels einer erfinderischen Tatigkeit.

Der Patentanspruch 1 kann daher keinen Bestand haben.

4. Die dem Patentanspruch 1 untergeordneten Patentanspriiche 2 bis 16 betref-
fen Ausgestaltungen des Verfahrens fir die perspektivische Wiedergabe, denen
ebenfalls keine mit technische Mitteln geléste konkrete technische Problemstel-

lung unterliegt.
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Der nebengeordnete Patentanspruch 17 und die diesem untergeordneten Patent-
anspriche 18 und 19 betreffen eine Einrichtung zur perspektivischen Wiedergabe
von topografischen Informationen, in der die topografischen Informationen in der
zum Anspruch 1 erlauterten Weise aufbereitet werden.

In diesen Ansprichen werden zwar gegenstandliche Merkmale wie Selektions-
mittel zum Selektieren oder Koordinatentransformationsmittel zum Ausfuhren einer
Koordinatentransformation genannt. Die konkrete Ausgestaltung dieser Mittel ist
jedoch nicht Gegenstand des Anspruchs. Der Fachmann wird daher davon aus-
gehen, dass diese Mittel durch geeignete Programmierung des Rechners realisiert
sind, was sich auch aus S. 9, Z. 20-25i. V. m. Figur 5 der K2 ergibt.

Sonach handelt es sich bei diesen ,Mitteln* nur um die vorrichtungsmafige Ein-
kleidung einer Lehre, die sich der elektronischen Datenverarbeitung bedient. Wie
vom Bundesgerichtshof ausgefihrt, ist die Patentfahigkeit einer solchen Lehre nur
dann zu bejahen, sofern hierbei die Losung eines konkreten technischen Prob-
lems mit Mitteln gelehrt wird, die neu sind, auf einer erfinderischen Téatigkeit beru-
hen und gewerblich anwendbar sind (vgl. GRUR 2005, 143, 144 - Rentabilitatser-
mittlung -). Wie zum Anspruch 1 erlautert, liegt der beanspruchten perspektivi-
schen Wiedergabe von topografischen Daten keine konkrete technische Problem-
stellung zugrunde, so dass auch die Einrichtungen nach diesen Patentanspriichen
nicht patentfahig sind.

5. Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 5. Dezember 2006 neue Fassungen der

Patentanspriche 1 bis 19 gemal Hilfsantragen I bis IV vorgelegt.

In den Patentanspriichen nach den Hilfsantragen | bis IV ist gegeniber dem
Hauptantrag erganzt, dass das Verfahren bzw. die Einrichtung ,zum Navigieren
des Fahrzeugs® dienen soll. Diesen Zweck hat der Fachmann bisher auch der
Fassung nach dem Hauptantrag unterstellt, so dass sich hierdurch keine erhebli-
che Anderung des Patentgegenstands ergibt.

In den Fassungen nach den Hilfsantragen Il bis IV ist weiterhin erganzt, dass die
Wiedergabe der Darstellung in Bewegungsrichtung des Fahrzeugs ausgerichtet
ist, die Koordinatentransformation eine Zentralprojektion oder Parallelprojektion ist
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(Hilfsantrage Il und IV), und die Betrachtungsrichtung in einem spitzen Winkel zur
Erdoberflache liegt (Hilfsantrag IV). In diesen Erganzungen konnen keine Anwei-
sungen erkannt werden, die der Losung eines konkreten technischen Problems
mit technischen Mitteln dienen. Sie dienen lediglich dazu, die Wiedergabe der to-
pografischen Informationen in eine Form zu bringen, die den Bedirfnissen eines

Benutzers entgegen kommt.

Das Patent konnte deshalb auch in der Fassung nach einem der Hilfsantrage kei-
nen Bestand haben. Daher war dem Antrag der Klagerin zu folgen und das Patent

fur nichtig zu erklaren.

Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemalR 8§ 84
Abs. 2 PatG i. V. m. 8§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung Uber die
vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf 8§ 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

gez.
Unterschriften



