BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkiindet am
4. April 2013
2 Ni 59/11 (EP)

verbunden mit
2 Ni 64/11 (EP)

(Aktenzeichen)
In der Patentnichtigkeitssache

BPatG 253
08.05



betreffend das européische Patent 1 964 022
(DE 60 2006 012 876)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 4. April 2013
unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der Richter Merzbach
und Dipl.-Ing. Baumgardt, der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung und des Rich-
ters Dipl.-Phys. Dr. Forkel

fur Recht erkannt:
l. Das européaische Patent 1 964 022 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland flr nichtig er-

kl&rt.

ll.  Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand

Gegen das europaische Patent EP 1 964 022 B1 (DE 60 2006 012 876.2), das am
10. Marz 2010 in englischer Sprache veroffentlicht wurde und die Bundesrepublik
Deutschland als Bestimmungsland benennt, sind drei Nichtigkeitsklagen erhoben
worden. Die entsprechenden Verfahren 2 Ni55/11 (EP), 2 Ni59/11 (EP) und
2 Ni 64/11 (EP) wurden durch Beschluss des 2. Senats vom 9. Februar 2012 zum
Zwecke der gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung miteinander verbun-
den. Nachdem die Klagerin im Verfahren 2 Ni 55/11 (nachfolgend: Klagerin ,H...")
die Klage mit Schriftsatz vom 15. November 2012 (Bd. Ill, Bl. 327) zurickgenom-
men hat, wurde mit Beschluss des Senats vom 25. Méarz 2013 die angeordnete
Verbindung der Verfahren in Bezug auf das Verfahren 2 Ni 55/11 (EP) aufgeho-
ben.

Das Streitpatent geht zurtick auf eine PCT-Anmeldung mit der Veroffentlichungs-
nummer WO 2007 / 76 210 Al (in englischer Sprache) und nimmt die Prioritat
einer Voranmeldung in den USA vom 23. Dezember 2005 in Anspruch. Eine
Ubersetzung der Anmeldung in die deutsche Sprache wurde als
DE 11 2006 003 515 T5 publiziert (Dokument E2b = S3).

Das Streitpatent umfasst 18 Patentanspriiche. Der Patentanspruch 1 ist auf ein
~.Computerimplementiertes Verfahren zur Steuerung einer tragbaren elektroni-
schen Vorrichtung, umfassend eine berihrungsempfindliche Anzeigevorrichtung*
gerichtet. Der ihm nebengeordnete Anspruch 6 ist auf die zugehorige ,Tragbare
elektronische Vorrichtung“, der Nebenanspruch 18 auf ein entsprechendes ,Com-
puterprogrammprodukt® mit Anweisungen, um das Verfahren gemaf einem der
Anspriche 1 bis 5 auszufiihren, gerichtet. Die Anspriiche 2 bis 5 und 7 bis 17 sind

Unteranspriiche.

In der Verfahrenssprache Englisch haben die erteilten unabhangigen Patent-
anspriuche 1, 6 und 18 folgenden Wortlaut:



1. A computer-implemented method of controlling a portable elec-
tronic device (400, 1000) comprising a touch-sensitive display
(408, 1014), comprising:
detecting (308, 908) contact with the touch-sensitive display (408,
1014) while the device is in a user-interface lock state;
transitioning (314, 914) the device (400, 1000) to a user-interface
unlock state if the detected contact corresponds to a predefined
gesture; and
maintaining (312, 912) the device (400, 1000) in the user-interface
lock state if the detected contact does not correspond to the pre-
defined gesture;
characterized by
moving an unlock image (402, 1002, 1008) along a predefined dis-
played path on the touch-sensitive display (408, 1014) in accord-
ance with the contact, wherein the unlock image (402, 1002, 1008)
is a graphical, interactive user-interface object with which a user

interacts in order to unlock the device (400, 1000).

6. A portable electronic device (100, 400, 1000), comprising:
a touch-sensitive display (126, 408, 1014);
one or more processors (106);
memory (102); and
one or more programs (132 to 146), wherein the one or more pro-
grams (132 to 146) are stored in the memory (102) and configured
to be executed by the one or more processors (106), the programs
(132 to 146) including instructions for:
detecting (308, 908) contact with the touch-sensitive display (126,
408, 1014) while the device (100, 400, 1000) is in a user-interface
lock state;
transitioning (314, 914) the device (100, 400, 1000) to a user-inter-
face unlock state if the detected contact corresponds to a prede-

fined gesture;



and

maintaining (312, 912) the device (100, 400, 1000) in the user-
interface lock state if the detected contact does not correspond to
the predefined gesture;

characterized in that

the programs (132 to 146) further include instructions for moving
an unlock image (402, 1002, 1008) along a predefined displayed
path on the touch-sensitive display (126, 408, 1014) in accordance
with the contact,

wherein the unlock image (402, 1002, 1008) is a graphical,
interactive user-interface object with which a user interacts in or-
der to unlock the device (100, 400, 1000).

18. A computer program product with instructions configured for exe-
cution by one or more processors (106), which when executed by
a portable electronic device (100, 400, 1000) with a touch-sensi-
tive display (126, 408, 1014), cause the device (100, 400, 1000) to

perform the method of any of claims 1 to 5.

Hinsichtlich des Wortlauts der auf den erteilten Patentanspruch 1 direkt oder indi-
rekt riickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 5 sowie der auf den erteilten Patentan-
spruch 6 direkt oder indirekt rickbezogenen Unteranspriiche 7 bis 17 wird auf die

Streitpatentschrift Bezug genommen.

In der deutschen Ubersetzung lauten die Anspriiche 1, 6 und 18:
1. Computerimplementiertes Verfahren zur Steuerung einer trag-
baren elektronischen Vorrichtung (400, 1000), umfassend eine be-

rihrungsempfindliche Anzeigevorrichtung (408, 1014), umfassend:

Detektieren (308, 908) eines Kontaktes mit der berihrungsemp-

findlichen Anzeigevorrichtung (408, 1014), wahrend sich die Vor-



richtung in einem gesperrten Zustand einer Benutzerschnittstelle
befindet;

Uberfuihren (314, 914) der Vorrichtung (400, 1000) in einen ent-
sperrten Zustand der Benutzerschnittstelle, wenn der detektierte

Kontakt zu einer vordefinierten Geste korrespondiert; und

Beibehalten (312, 912) der Vorrichtung (400, 1000) in dem ge-
sperrten Zustand der Benutzerschnittstelle, wenn der detektierte

Kontakt nicht zu der vordefinierten Geste korrespondiert;

gekennzeichnet durch

Bewegen eines Entsperrbildes (402, 1002, 1008) entlang eines
vordefinierten angezeigten Pfades auf der berihrungsempfindli-
chen Anzeigevorrichtung (408, 1014) im Einklang mit dem Kon-
takt, wobei das Entsperrbild (402, 1002, 1008) ein graphisches
interaktives Benutzerschnittstellenobjekt ist, mit dem ein Benutzer

interagiert, um die Vorrichtung (400, 1000) zu entsperren.

6. Tragbare elektronische Vorrichtung (100, 400, 1000), umfassend:
eine berihrungsempfindliche Anzeigevorrichtung (126, 408, 1014);
einen oder mehrere Prozessoren (106);

Speicher (102); und

ein oder mehrere Programme (132 bis 146), wobei das eine oder die
mehreren Programme (132 bis 146) in dem Speicher (102) abge-
legt sind und konfiguriert sind, um auf dem einen oder den mehreren
Prozessoren (106) ausgefuhrt zu werden, wobei die Programme (132
bis 146) Anweisungen enthalten zum:

Detektieren (308, 908) von Kontakten mit der berthrungsempfindli-
chen Anzeigevorrichtung (126, 408, 1014) wahrend sich die Vorrich-

tung (100, 400, 1000) in einem gesperrten Zustand einer Benutzer-



schnittstelle befindet;

Uberfiihren (314, 914) der Vorrichtung (100, 400, 1000) in einen ent-
sperrten Zustand der Benutzerschnittstelle, wenn der detektierte
Kontakt zu einer vordefinierten Geste korrespondiert; und
Beibehalten (312, 912) der Vorrichtung (100, 400, 1000) in dem ge-
sperrten Zustand der Benutzerschnittstelle, wenn der detektierte
Kontakt nicht zu der vordefinierten Geste korrespondiert;

dadurch gekennzeichnet, dass

die Programme (132 bis 146) Anweisungen enthalten zur Bewegung
eines Entsperrbildes (402, 1002, 1008) entlang eines vordefinierten
angezeigten Pfades auf der bertihrungsempfindlichen Anzeigevor-
richtung (126, 408, 1014) im Einklang mit dem Kontakt, wobei das
Entsperrbild (402, 1002, 1008) ein graphisches, interaktives Benut-
zerschnittstellenobjekt ist, mit dem ein Benutzer interagiert, um die
Vorrichtung (100, 400, 1000) zu entsperren.

18. Ein Computerprogrammprodukt mit Anweisungen, die zur Aus-
fuhrung auf einem oder mehreren Prozessoren (106) konfiguriert
sind, und die bei ihrer Ausfiihrung auf einer tragbaren elektronischen
Vorrichtung (100, 400, 1000) mit einer berihrungsempfindlichen An-
zeigevorrichtung (126, 408, 1014) die Vorrichtung (100, 400, 1000)
veranlassen, das Verfahren gemald einem der Anspriche 1 bis 5

auszufihren.

Beide Klagerinnen machen geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei im an-
gegriffenen Umfang gegentber dem Stand der Technik nicht patentfahig. Er sei
nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Die Kla-
gerin zu 2 stitzt ihre Klage dartber hinaus auch auf die Nichtigkeitsgriinde des
Hinausgehens des Gegenstands des Streitpatents tber den Inhalt der urspriing-
lich eingereichten Stammanmeldung sowie der fehlenden Ausfihrbarkeit.



Die Klagerinnen sowie die vormalige Klagerin ,H..."“ haben sich hierzu zunachst —

in weiten Teilen Ubereinstimmend — auf folgende Druckschriften und Unterlagen
berufen, wobei der Senat die vereinheitlichte Dokumentenbezeichnung der Be-
klagten gemal ihrer Schriftsatze vom 8. Oktober 2012 (Seiten 7 — 11, Bd. Il
Bl. 216 — 220) sowie 21. Februar 2013 (Seiten 3 — 4; Bd. IV, BIl. 461 — 462) ver-

wendet:

Dokument Benennung Klagerin Klagerin Klagerin

Beklagte HTC MotorolaSamsung

Registerauszug zum Streitpa- El N1 NK 1
tent EP 1964 022 B1

Streitpatent EP 1 964 022 B1 E2 N2 NK 2 S1

Urspringlich eingereichte An- E2a N2a NK 3 S2
meldeunterlagen in der verof-
fentlichten Fassung der WO

2007 /76 210 A1
DE 11 2006 003 515 T5 E2b S3
Merkmalsgliederungen der E3 N3 NK 5
Anspriche 1 und 6
WO 2003/ 38 569 A2 E4 N4 D25
WO 2001/ 77 792 A2 E5 NS D6 D11

WO 2004/ 001 560 Al E6 N6 D1 D1




Plaisant E7 N7 D5 D6
(C.Plaisant, D.Wallace:
»rouchscreen Toggle De-
sign”, Proceedings ACM
SIGCHI Conference on Hu-
man factors in computing sys-
tems, 3.-7. Mai 1992, S. 667 -
Akzessionsbescheinigung der E7a N7a
TIB Hannover zu E7/Plaisant
Transskript eines Videos zu E7b N7b
E7/Plaisant, Video zugénglich
Uber http://imww.open-
video.org/details.php?videoid=8120
CD Datentrager mit dem Vi- E7c N7c
deo zu E7/Plaisant
US 2002 /191 029 A1 ES8 N8 D8 D5
US 5821933 A E9 D2 D2
US 5907 327 A E10 D4 D3
IBM Technical Disclosure E1l D3 D4
Bulletin:,,Access/Control
Icons”, S. 407-409,
1. April 1995
US 5952998 A E12 D7
Handbuch "Welcome to the E13 N12 NK 7
N1 guide” (undatiert)
Information Disclosure El3a N13
Statement betreffend E13
N1 Quick Start Guide, Ver- El4 N14

sion 0.5 (undatiert)



http://www.open

-10 -

Witness Statement" von
Christopher Butler betreffend
E14

Kommentar von ,Loowa" aus
dem RedNeo-Webforum,
datiert

24.9.2004

E16

N15

N16

Artikel ,NeoNode N1" aus
Pen Computing Magazine
(undatiert)

El7

N17

Kommentar von ,YLA G" aus
dem RedNeo-Webforum,
datiert

20.12.2005

E18

N18

D8

Video zu Neonode N1m, ab-
rufbar unter:
http:/ mwww.youtube.com/watch?

v=LsQwo5M14Dg

E19

N20

NK10

Kommentar von ,steeth" aus
dem RedNeo-Webforum,
datiert 23.1.2005

E20

N21

Kaufbeleg fur ein N1 Ne-
onode Telefon

E21

N22

Kaufbeleg fur ein N1m Ne-
onode Telefon

E22

N23

Witnhess Statement"” von
Staffan Erik Gustaffson

Auszug aus dem Buch
H. R. Hartson und D. Hix: ,,Ad-
vances in Human-Computer
Interaction”, Vol. 3, Ablex
Publishing, 1992

E23

E24

N25

N26
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Handbuch HP Jornada 520 E25 N27
Series
Pocket PC, 2001
Eintrag von Web-Enzyklopa- E26 N28
die ,reference.com" zu Ne-
onode
Fotografien des Displays des E27 D9
Mobiltelefons Neonode (un-
datiert)
Fotografien E27 mit Hervor- E27a D9a
hebungen (undatiert)
Diverse Dokumente zur 6f- E28a-i D10a-i
fentlichen Verflugbarkeit des
Mobiltelefons Neonode
Internetausdrucke zu Ne- E29a-d NK 8a-d
onode N1m
Ausdruck der Webseite E30 NK 9
-GSMArena*“ zum Gerat N1m
EPA-Bescheid vom E31 N9
25.03.2009
Erwiderung auf EPA-Be- E32 N10 NK 6
scheid vom16.06.2009
Verletzungsklageschrift vom E33 N11
01.07.2011
Urteil Landgericht Den Haag E34 N19
vom 24.8.2011 (deutsche
Ubersetzung)
Entscheidung des UK High E35 N24

Court vom 4.7.2012



http://�reference.com
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Entscheidung d"es UK High E35a N24a
Court (deutsche Ubersetzung)

Als weiteren Stand der Technik fuhren die Klagerinnen noch die Dokumente an:

- Schriftsatz der Klagerin zu 2. vom 19. November 2012 (Bd. Ill, Bl. 331 — 332)

D12 =E36
D13 =E37
D14 =E38
D15 =E39
D16 = E40
D17 =E41
D18 =EA42
D19 =E43
D19B = E43b
D20 =E44
D21 =E45
D22 =E48

US 2004 /119 763 Al

US 2004 / 150 664 Al

W0 2004 /111 816 A2

US 5835079 A

DE 696 30 982 T2

NL 101184 C2

L. Kohli und M. Whitton, ,,The Haptic Hand: Providing
User Interface Feedback with the Non-Dominant
Hand in Virtual Environments", Proceedings of
Graphics Interface 2005 (May 2005)

EP 1450 248 A1

Englische Ubersetzung von EP 1 450 248 Al
US6920619B 1

US 2004 /10 722 A1

Schriftsatz der Patentinhaberin an das LG Mannheim
vom 25.11.2011

D23, D24 = E 46, E47 Eidesstattliche Versicherungen von Herrn

Bjorn Thomas Eriksson, Geschéftsfihrer der Neo-

node Technologies AB und Neonode, Inc

- Schriftsatze der Klagerin zu 1. vom 21. Februar 2013 (Bd. Ill, Bl. 436) und
vom 27. Méarz 2013 (Bd. V, BI. 863)

NK 18

US 2004 /109 013 A 1 ,Neonode Patent”
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NK 19 Webseitenausziige zu den Mobilgeraten iPAQ
hx2110 und iPAQ hw6515 des Herstellers HP.

Beide Klagerinnen sind der Auffassung, dass der Gegenstand des Streitpatents
durch den Stand der Technik neuheitsschadlich getroffen sei; die Klagerin zu 1.
nimmt insoweit Bezug auf die Entgegenhaltungen E5 und E7, die Klagerin zu 2.
auf die Entgegenhaltung E8. Dariiber hinaus ergaben sich die Merkmale der be-
anspruchten Erfindung fur den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand
der Technik gemaR E8 (Klagerin zu 1) bzw. E7 (Klagerin zu 2.) An einer erfinde-
rischen Tatigkeit fehle es ferner im Hinblick auf das vorbekannte Mobiltelefon ,Ne-
onode N1m*“. Der Touchscreen dieses Mobiltelefons enthalte einen visuellen Hin-
weis in Gestalt eines Schloss-Symbols, welches dem Nutzer anzeige, dass der
Touchscreen sich in entsperrtem Zustand befinde. Ferner zeige der Touchscreen
einen weiteren visuellen Hinweis in Form einen Pfeils, in dessen Richtung der
Nutzer eine horizontale Schiebebewegung vornehmen misse, um das Gerat zu
entsperren. Der Gegenstand der Patentanspriiche 1 und 6 unterscheide sich von
dem vorbekannten Gerat nur dadurch, dass ein ,Entsperrbild“ entlang eines vor-
bekannten, definierten Pfades bewegt werde. Dies begriinde jedoch keine erfinde-
rische Tatigkeit, da eine solche Handlungsanweisung fir den Fachmann vor dem
Hintergrund naheliegend gewesen sei, dass dem entsprechende virtuelle

(Schiebe-) Schalter aus dem Stand der Technik vorbekannt gewesen seien.

Der Senat hat in seinem Hinweis nach 8§ 83 (1) PatG vom 12. Dezember 2012 auf
die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hingewiesen, dass ,bei der Prifung
der Erfindung auf erfinderische Tatigkeit ... nur diejenigen Anweisungen zu be-
ricksichtigen [sind], die die Losung des technischen Problems mit technischen
Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen* (BGH GRUR 2011, 125 — Wie-
dergabe topografischer Informationen); dies kdnne mdaglicherweise die kennzeich-
nenden Merkmale des Patentanspruchs 1 betreffen, die nach vorlaufiger Senats-
auffassung zu einer technischen Problemlésung nichts beitrigen und deshalb

nicht zu bertcksichtigen wéren.
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Die Klagerinnen beantragen,

das europaische Patent EP 1 964 022 mit Wirkung fir das Hoheits-
gebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt sinngemals,

die Klagen abzuweisen;

hilfsweise beantragt sie, dem Streitpatent eine der Fassungen der
Hilfsantrage | bis Xl (jeweils eingereicht mit Schriftsatz vom
21. Februar 2013) bzw. la, Va oder 1Xa zu geben.

Hilfsantrag |

In der Fassung des Hilfsantrags | werden die erteilten Patentanspriche 1 und 6

als Patentanspriuche 1 und 4 um das Merkmal

,wherein the predefined gesture corresponds to moving the unlock image
(402, 1002, 1008) along the predefined displayed path.

bzw. in der Fassung des — in der mundlichen Verhandlung gestellten — Hilfsan-

trags la um das Merkmal

.wherein the predefined gesture includes a movement of the point of contact

along the predefined displayed path, from the beginning of the path, where

the unlock image is initially located, to the end of the predefined displayed

path.

erganzt.
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Die weiteren Patentanspriche gemaR Hilfsantrag | bzw. Hilfsantrag la entspre-

chen den erteilten Unteranspriichen 2, 5, 7 bis 14, 17 sowie dem nebengeordne-
ten Anspruch 18 in der erteilten Fassung, neu nummeriert als Anspriche 2, 3 so-

wie 5 bis 14 mit entsprechend geanderten Rickbezigen.

Hilfsantrag Il

In der Fassung des Hilfsantrags Il wird den erteilten Patentanspriiche 1 und 6

das Zusatzmerkmal

(Patentanspruch 1)

.wherein the unlock image (402, 1002, 1008) and the predefined displayed

path disappear from the touch-sensitive display (408, 1014) when the device

(400, 1000) has been transitioned to the user-interface unlock state.

bzw.

(Patentanspruch 6)

and for causing the unlock image (402, 1002, 1008) and the predefined dis-

played path to disappear from the touch-sensitive display (126, 408, 1014)

when the device (100, 400, 1000) has been transitioned to the user-interface

unlock state.

angefigt.

Die weiteren Patentanspriiche gemaf Hilfsantrag Il entsprechen den Unteran-
spruchen 2 bis 5, 7 bis 17 sowie dem nebengeordneten Anspruch 18 in der erteil-

ten Fassung.
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Hilfsantraq Ill

Die Patentanspriiche 1 und 6 gemalR Hilfsantrag Il werden in der Fassung des

Hilfsantrags Ill als Patentanspriche 1 und 4 um das Zusatzmerkmal

“(and) wherein the predefined gesture corresponds to moving the unlock im-
age (402, 1002, 1008) along the predefined displayed path.”

erganzt.

Die weiteren Patentanspriiche gemafd Hilfsantrag Il entsprechen den erteilten

Unteransprichen 2, 5, 7 bis 14, 17 sowie dem nebengeordneten Anspruch 18 in
der erteilten Fassung, neu nummeriert als Anspriiche 2, 3 sowie 5 bis 14 mit ent-

sprechend geanderten Rickbezigen.

Hilfsantraq 1V

Die Patentanspriche 1 und 6 in der Fassung des Hilfsantrags IV lauten (mit mar-
kierten Anderungen gegeniiber den Patentanspriichen 1 und 6 in der erteilten

Fassung):

1. A computer-implemented method of controlling a portable elec-
tronic device (400, 1000) comprising a touch-sensitive display
(408, 1014), comprising:

detecting (308, 908) contact with the touch-sensitive display (408,
1014) while the device is in a user-interface lock state;
transitioning (314, 914) the device (400, 1000) to a user-interface
unlock state if the detected contact corresponds to a predefined

gesture; and
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maintaining (312, 912) the device (400, 1000) in the user-interface
lock state if the detected contact does not correspond to the pre-

defined gesture;
characterized by

moving an unlock image (402, 1002, 1008) from an initial location

along a predefined displayed path on the touch-sensitive display
(408, 1014) in accordance with the contact, wherein the unlock
image (402, 1002, 1008) is a graphical, interactive user-interface
object with which a user interacts in order to unlock the device
(400, 1000),

wherein the unlock image (402, 1002, 1008) returns to the initial

location if the contact is broken before the predefined gesture is
completed.

6. A portable electronic device (100, 400, 1000), comprising:

a touch-sensitive display (126, 408, 1014);

one or more processors (106);

memory (102); and

one or more programs (132 to 146), wherein the one or more pro-
grams (132 to 146) are stored in the memory (102) and configured
to be executed by the one or more processors (106), the programs
(132 to 146) including instructions for:

detecting (308, 908) contact with the touch-sensitive display (126,
408, 1014) while the device (100, 400, 1000) is in a user-interface
lock state; transitioning (314, 914) the device (100, 400, 1000) to a
user-interface unlock state if the detected contact corresponds to a
predefined gesture; and

maintaining (312, 912) the device (100, 400, 1000) in the user-in-
terface lock state if the detected contact does not correspond to
the predefined gesture;

characterized in that
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the programs (132 to 146) further include instructions for moving

an unlock image (402, 1002, 1008) from an initial location along a

predefined displayed path on the touch-sensitive display (126,
408, 1014) in accordance with the contact, wherein the unlock im-
age (402, 1002, 1008) is a graphical, interactive user-interface
object with which a user interacts in order to unlock the device
(100, 400, 1000), and for causing the unlock image (402, 1002,
1008) to return to the initial location if the contact is broken before

the predefined gesture is completed.

Die weiteren Patentanspriiche gemafl Hilfsantrag IV entsprechen den erteilten

Unteranspriichen 2 bis 5, 7 bis 17 sowie dem nebengeordneten Anspruch 18 in

der erteilten Fassung.

Hilfsantrag V

Die Patentanspriiche 1 und 6 aus dem Hilfsantrag IV werden in der Fassung des

Hilfsantrags V als Patentanspriche 1 und 4 um das Zusatzmerkmal

.(and) wherein the predefined gesture corresponds to moving the unlock im-
age (402, 1002, 1008) along the predefined displayed path.

bzw. in der Fassung des — in der mundlichen Verhandlung gestellten — Hilfsan-

trags Va um das Merkmal,

(and) wherein the predefined gesture includes a movement of the point of

contact along the predefined displayed path, from the beginning of the path,

where the unlock image is initially located, to the end of the predefined dis-

played path.

erganzt.
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Die weiteren Patentanspriche gemal3 Hilfsantrag V sowie Hilfsantrag Va entspre-

chen den erteilten Unteranspriichen 2, 5, 7 bis 14, 17 sowie dem nebengeordne-
ten Anspruch 18 in der erteilten Fassung, neu nummeriert als Anspriche 2, 3 so-

wie 5 bis 14 mit entsprechend geanderten Rickbezigen.

Hilfsantrag VI

Die Patentanspriche 1 und 6 gemald Hilfsantrag VI ergeben sich aus den Pa-

tentansprichen 1 und 6 gemalR Hilfsantrag 1V, jeweils ergdnzt um die Zusatz-

merkmale

(Patentanspruch 1)

and wherein the unlock image (402, 1002, 1008) and the predefined dis-
played path disappear from the touch-sensitive display (408, 1014) when the

device (400, 1000) has been transitioned to the user-interface unlock state.

bzw.

(Patentanspruch 6)

and for causing the unlock image (402, 1002, 1008) and the predefined dis-

played path to disappear from the touch-sensitive display (126, 408, 1014)

when the device (100, 400, 1000) has been transitioned to the user-interface

unlock state.

Die weiteren Patentanspriiche gemafd Hilfsantrag VI entsprechen den erteilten
Unteransprichen 2 bis 5, 7 bis 17 sowie dem nebengeordneten Anspruch 18 in

der erteilten Fassung.
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Hilfsantraqg VIl

Die Patentanspriche 1 und 6 gemald Hilfsantrag VI werden in der Fassung des

Hilfsantrags VII als Patentanspriiche 1 und 4 durch das weitere Merkmal

.(and) wherein the predefined gesture corresponds to moving the unlock im-
age (402, 1002, 1008) along the predefined displayed path.

erganzt.

Die weiteren Patentanspriiche gemald Hilfsantrag VII entsprechen den erteilten

Unteransprichen 2, 5, 7 bis 14, 17 sowie dem nebengeordneten Anspruch 18 in
der erteilten Fassung, neu nummeriert als Anspriiche 2, 3 sowie 5 bis 14 mit ent-

sprechend geanderten Rickbezigen.

Hilfsantraqg VIl

Die Patentanspriiche 1 und 6 in der Fassung des Hilfsantrags VIII lauten (mit
markierten Anderungen gegeniiber den Patentanspriichen 1 und 6 in der erteilten

Fassung):

1. A computer-implemented method of controlling a portable elec-
tronic device (400, 1000) comprising a touch-sensitive display
(408, 1014), comprising:

detecting (308, 908) contact with the touch-sensitive display (408,
1014) while the device is in a user-interface lock state;
transitioning (314, 914) the device (400, 1000) to a user-interface

unlock state and displaying an application if the detected contact

corresponds to a predefined gesture, wherein the application was

running when the device (400, 1000) was set to the user-interface

lock state; and
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maintaining (312, 912) the device (400, 1000) in the user-interface
lock state if the detected contact does not correspond to the pre-
defined gesture;

characterized by

moving an unlock image (402, 1002, 1008) along a predefined
displayed path on the touch-sensitive display (408, 1014) in ac-
cordance with the contact, wherein the unlock image (402, 1002,
1008) is a graphical, interactive user-interface object with which a

user interacts in order to unlock the device (400, 1000).

6. A portable electronic device (100, 400, 1000), comprising:

a touch-sensitive display (126, 408, 1014);

one or more processors (106);

memory (102); and

one or more programs (132 to 146), wherein the one or more pro-
grams (132 to 146) are stored in the memory (102) and configured
to be executed by the one or more processors (106), the programs
(132 to 146) including instructions for:

detecting (308, 908) contact with the touch-sensitive display (126,
408, 1014) while the device (100, 400, 1000) is in a user-interface
lock state; transitioning (314, 914) the device (100, 400, 1000) to a

user-interface unlock state and displaying an application if the de-

tected contact corresponds to a predefined gesture, wherein the

application was running when the device (100, 400, 1000) was set

to the user-interface lock state: and

maintaining (312, 912) the device (100, 400, 1000) in the user-in-

terface lock state if the detected contact does not correspond to

the predefined gesture;
characterized in that

the programs (132 to 146) further include instructions for moving

an unlock image (402, 1002, 1008) along a predefined displayed
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path on the touch-sensitive display (126, 408, 1014) in accordance
with the contact,

wherein the unlock image (402, 1002, 1008) is a graphical, inter-
active user-interface object with which a user interacts in order to
unlock the device (100, 400, 1000).

Die weiteren Patentanspriiche gemal3 Hilfsantrag VIII entsprechen den erteilten

Unteransprichen 2 bis 5 sowie 7 bis 17 sowie dem nebengeordneten Anspruch 18

in der erteilten Fassung.

Hilfsantrag IX

Die Patentanspriche 1 und 6 gemaf Hilfsantrag VIl werden in der Fassung des

Hilfsantrags IX als Patentanspriiche 1 und 4 um das Zusatzmerkmal

“wherein the predefined gesture corresponds to moving the unlock image
(402, 1002, 1008) along the predefined displayed path.”

bzw. in der Fassung des — in der mundlichen Verhandlung gestellten — Hilfsan-

trags 1Xa um das Merkmal

“ wherein the predefined gesture includes a movement of the point of contact

along the predefined displayed path, from the beginning of the path, where

the unlock image is initially located, to the end of the predefined displayed

path.”

erganzt.

Die weiteren Patentanspriiche gemal3 Hilfsantrag 1X bzw. Hilfsantrag 1Xa entspre-

chen den erteilten Unteranspriichen 2, 5, 7 bis 14, 17 sowie dem nebengeordne-
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ten Anspruch 18 in der erteilten Fassung, neu nummeriert als Anspriche 2, 3 so-

wie 5 bis 14 mit entsprechend geanderten Rickbezugen.

Hilfsantrag X

Die Patentanspriche 1 und 6 (nunmehr Patentanspruch 2) in der Fassung des
Hilfsantrags X lauten (mit markierten Anderungen gegeniiber den Patentansprii-

chen 1 und 6 in der erteilten Fassung):

1. A computer-implemented method of controlling a portable elec-
tronic device (400, 1000) comprising a touch-sensitive display
(408, 1014), comprising:

detecting (308, 908) contact with the touch-sensitive display (408,
1014) while the device is in a user-interface lock state;
transitioning (314, 914) the device (400, 1000) to a user-interface
unlock state if the detected contact corresponds to a predefined

gesture, wherein the device (400, 1000) is transitioned to a first

user-interface active state corresponding to a first application if the

detected contact corresponds to a predefined gesture with respect

to a first unlock image (1002); and

the device (400, 1000) is transitioned to a second user-interface

active state corresponding to a second application if the detected

contact corresponds to a predefined gesture with respect to a sec-

ond unlock image (1008); and
maintaining (312, 912) the device (400, 1000) in the user-interface

lock state if the detected contact does not correspond to the pre-

defined gesture with respect to the first unlock image (1002) or to

the predefined gesture with respect to the second unlock image

(1008);

characterized by

moving an the first unlock image (462, 1002,—10608) along a first
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predefined displayed path on the touch-sensitive display (408,
1014) in accordance with the contact, wherein the first unlock im-
age (402, 1002,—10608) is a graphical, interactive user-interface
object with which a user interacts in order to unlock the device
(400, 1000) and to transition the device (400, 1000) to the first

user-interface active state, or

moving the second unlock image (1008) along a second prede-

fined displayed path on the touch-sensitive display (408, 1014) in

accordance with the contact, wherein the second unlock image

(1008) is a graphical, interactive user-interface object with which a

user interacts in order to unlock the device (400, 1000) and to

transition the device (400, 1000) to the first user-interface active

state.

2. A portable electronic device (100, 400, 1000), comprising:

a touch-sensitive display (126, 408, 1014);

one or more processors (106);

memory (102); and

one or more programs (132 to 146), wherein the one or more pro-
grams (132 to 146) are stored in the memory (102) and configured
to be executed by the one or more processors (106), the programs
(132 to 146) including instructions for:

detecting (308, 908) contact with the touch-sensitive display (126,
408, 1014) while the device (100, 400, 1000) is in a user-interface
lock state;

transitioning (314, 914) the device (100, 400, 1000) to a user-in-
terface unlock state if the detected contact corresponds to a pre-

defined gesture, wherein the instructions comprise transitioning

the device (100, 400, 1000) to a first user-interface active state

corresponding to a first application if the detected contact corre-

sponds to a predefined gesture with respect to a first unlock image

(1002), and
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transitioning the device (100, 400, 1000) to a second user-inter-

face active state corresponding to a second application if the de-

tected contact corresponds to a predefined gesture with respect to

a second unlock image (1008); and

maintaining (312, 912) the device (100, 400, 1000) in the user-in-

terface

lock state if the detected contact does not correspond to the pre-

defined gesture with respect to the first unlock image (1002) or to

the predefined gesture with respect to the second unlock image

(1008);

characterized in that

the programs (132 to 146) further include instructions for moving
an the first unlock image (462; 1002-2008) along a first predefined
displayed path on the touch sensitive display (126, 408, 1014) in
accordance with the contact, wherein the first unlock image (462;
1002—1008) is a graphical, interactive user-interface object with
which a user interacts in order to unlock the device (100, 400,

1000) and to transition the device to the first user-interface active

state, and

for moving the second unlock image (1008) along a second pre-

defined displayed path on the touch-sensitive display (126, 408,

1014) in accordance with the contact, wherein the second unlock

image (1008) is a graphical, interactive user-interface object with

which a user interacts in order to unlock the device (100, 400,

1000) and to transition the device to the second user-interface ac-

tive state.

An die beiden Patentanspriche 1 und 2 gemald Hilfsantrag X schliel3t sich noch
der erteilte unabh&ngige Patentanspruch 18 als neu nummerierter Patentan-

spruch 3 mit entsprechend geandertem Rickbezug an.



- 26 -

Hilfsantrag Xl

Die Patentanspriche 1 und 2 gemald Hilfsantrag X werden in der Fassung des
Hilfsantrags XI um folgendes Merkmal erganzt:

“wherein the predefined gesture with respect to the first unlock image (1002)

corresponds to moving the first unlock image (1002) along the first prede-

fined displayed path, and the predefined gesture with respect to the second

unlock image (1008) corresponds to moving the (second) unlock image

(1008) along the second predefined displayed path.”

An die beiden Patentanspriiche 1 und 2 gemal3 Hilfsantrag Xl schlief3t sich — wie
bei Hilfsantrag X - der erteilte unabhangige Patentanspruch 18 als neu numme-

rierter Patentanspruch 3 mit entsprechend geandertem Riickbezug an.

Die Beklagte tritt den Ausfihrungen der Klagerinnen in allen Punkten entgegen.
Sie halt den Gegenstand des Streitpatents nach Hauptantrag fur schutzfahig, je-
denfalls in den Fassungen der Hilfsantrage; eine unzulassige Erweiterung sei nicht

gegeben.

Sie bestreitet ferner mit Nichtwissen (vgl. Schriftsatz vom 8. Oktober 2012, Bd. lll,
Bl. 243 f.), dass in Zusammenhang mit dem Mobiltelefon ,Neonode” die Entsperr-
geste, welche dem Benutzer in der ab Juli 2004 vertriebenen Version durch den
Text ,Right sweep to unlock” angezeigt wurde, vor dem Prioritatsdatum des Streit-
patents (23. Dezember 2005) durch einen Pfeil (,arrow lockscreen®) oder durch drei
kleine Dreiecke (,chevron lockscreen®) ersetzt worden ist, wie die Klagerinnen gel-

tend machen.
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Zur Stutzung ihrer Auffassung hat die Beklagte mit Schriftsatz vom
8. Oktober 2012 die Dokumente

NB1 Anlagenkonvolut als Nachweis fur die Nachah-

mung des ,slide-to-unlock” durch Mitbewerber

sowie mit Schriftsatz vom 21. Februar 2013 die Dokumente

E49 Gutachten Prof. Dr. Butz v. 20. Februar 2013

E50; E50a; E 50b Webseiten-Ausziige zum Veréffentlichungs-da-
tum eines in E30 enthaltenen ,Screenshots”

E51 Wikipedia-Auszug zu Stichwort ,Benutzerschnitt-
stelle®

E52 Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA

v. 5. Marz 1997 in der Sache T 333/95

E53 Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA
v. 5. September 1988 in der Sache T 115/85

E54 Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA
v. 13. Oktober 1992 in der Sache T 362/90

E55 Webseiten-Auszug ,Atomlabor Wuppertal Blog*
zu ,NeonodeN2“

ES56 Entscheidung Northern District Court of Califor-
nia v. 29. Juni 2012 (12-CV-00630-LHK)

vorgelegt.

Zum Beweis einer Vorveroffentlichung einer entsprechenden Version mit einem
~Pfeil* legt die Klagerin zu 1. mit Schriftsatz vom 21. Februar 2013 Unterlagen und
Dokumente in Form eines Videos (NK 10), verschiedener Ausziige aus Webseiten
(NK 11), einer Bedienungsanleitung in russischer Sprache (NK 12, 12 a, 13, 14, 15),
Auszlige aus dem bereits als Anlage E 13 vorgelegten ,Welcome to the N1 Guide*

(NK 16) sowie das bereits als E13a vorgelegte ,Information Disclosure Statement*
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(NK 17) vor. Beide Klagerinnen benennen ferner zum Beweis einer offentlichen Zu-
ganglichkeit der Neonode-Version mit dem Pfeil (,Arrow-Lockscreen”) die Herren
E... und G... als Zeugen (Schriftsatz der

Klagerin zu 1 vom 21. Februar 2013, Seite 13, Bd. lll Bl. 433 sowie Schriftsatz der
Klagerin zu 2. vom 21. Februar 2013, Seite 2, Bd. I, Bl. 404).

Die Klagerinnen machen weiterhin geltend, dass der Gegenstand des Streitpa-
tents auch in der Fassung der Hilfsantrdge gegeniber dem Stand der Technik
wegen fehlender Neuheit bzw. fehlender erfinderische Téatigkeit nicht patentfahig

sei.

DarlUber hinaus seien die erst in der mundlichen Verhandlung gestellten Hilfsan-
trdge la, Va und IXa verspatet vorgelegt worden, und eine Entschuldigung sei

nicht rechtzeitig vorgetragen worden und auch nicht hinreichend begriindet.

Die Beklagte tritt dem entgegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den

Akteninhalt verwiesen.
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Entscheidungsgrinde:

Die Klagen, mit der u. a. der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit nach
Artikel Il § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatUG, Artikel 138 Abs. 1 lita EPU i. V. m. Arti-
kel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPU geltend gemacht wird, sind zulassig. Sie ist
auch begriindet. Das Streitpatent hat weder in der erteilten Fassung noch in der
Fassung einer der Hilfsantrdge Bestand, da ihm der vorgenannte Nichtigkeits-

grund der fehlenden Patentfahigkeit entgegensteht.

Die in der mindlichen Verhandlung von der Beklagten vorgelegten Hilfsantrage la,

Va und IXa waren trotz der Ruge der Klagerinnen nicht als verspatet zurickzuwei-

sen.

Die durch das 2009 in Kraft getretene Patentrechtsmodernisierungsgesetz (PatR-
ModG) erfolgte Neufassung des 8§ 83 PatG und die damit in das Nichtigkeitsver-
fahren eingefuhrten Praklusionsregeln sehen zwar grundsatzlich die Méglichkeit
vor, verspatetes Vorbringen zurtickzuweisen. Hierfir ist es aber stets erforderlich,
dass dieser Vortrag tatsachliche oder rechtliche Fragen aufkommen lasst, die in
der mundlichen Verhandlung nicht oder nur mit unverhaltnismailigem Aufwand zu
klaren sind (vgl. Begriindung zum Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung und
Modernisierung des Patentrechts, BIPMZ 2009, 307, 315). Kann das an sich ver-
spatete Vorbringen dagegen noch ohne Weiteres in die miundliche Verhandlung
einbezogen werden, ohne dass es zu einer Verfahrensverzogerung kommt, liegen
die Voraussetzungen fur eine Zuriickweisung nach 8 83 Abs. 4 PatG nicht vor. So
liegt der Fall hier, weil das Streitpatent auch in den beschrankt verteidigten An-
spruchsfassungen nach den Hilfsantragen fur nichtig zu erklaren ist und die Be-
ricksichtigung dieser Hilfsantrage, zu denen die Parteien verhandelt haben, auch

zu keiner Verzogerung des Rechtsstreits gefihrt hat.
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1. Das Streitpatent betrifft eine MaRnahme zum Entsperren einer tragbaren
elektronischen Vorrichtung mit beruhrungsempfindlicher Anzeigevorrichtung

(Touchscreen).

Gemal3 der Beschreibungseinleitung des Streitpatents besteht bei solchen Gera-
ten, wie z. B. Mobiltelefonen oder Personal Digital Assistants (PDAs), das Problem
einer unabsichtlichen Funktionsauslésung durch zufélligen Kontakt mit der Berlhr-
oberflache. Um dies zu vermeiden, ist es bekannt, die beriihrungsempfindliche
Benutzeroberflache zeitweise zu sperren (vgl. Streitpatent insbesondere Absatz
[0003]). Zum Entsperren ist es ublich, bestimmte Tasten ggf. in bestimmter Rei-
henfolge zu driicken, oder ein Passwort einzugeben. Ebenfalls bekannt war das
Entsperren eines Touchscreens durch Beriihrung bestimmter Bildschirmfelder in
einer vorgegebenen Reihenfolge. Das Streitpatent nennt Nachteile dieser bekann-
ten Losungen und will eine Lehre geben, das Entsperren benutzerfreundlicher zu
machen und dem Benutzer dabei ein ,sensorisches Feedback” zu geben (siehe
Streitpatent Absatz [0004] / [0005]) — das ist sinngemal die dem Streitpatent zu-
grundeliegende Aufgabe.

Die beanspruchte Losung besteht i. w. darin, dass der Nutzer zum Entsperren auf
der Beruhroberflache eine bestimmte Berlhrbewegung (Geste) ausfihren soll,
wobei ihm zur Vereinfachung auf dem Bildschirm eine grafische Hilfestellung ge-
geben wird — etwa konkret in der Ausfiihrungsform nach Figur 4/5: Ein besonders
markiertes Startfeld 402 mit einem Entsperrbild (unlock image) ist durch Berihr-
kontakt langs eines angezeigten Pfades 404 verschiebbar; ein ggf. animierter Pfeil
406 zeigt dies dem Benutzer an. Die Entsperrung (Figur 5D) erfolgt, wenn das Be-
rahrfeld 402 bis zum Ende des Pfades 404 verschoben ist (siehe Figur 5A, 5B, 5C
und zugehdrige Beschreibung, insbesondere Absatz [0048] bis [0059], Absatz
[0067] bis [0072]).
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1. Dem Weiteren liegt folgende Merkmalsgliederung der deutschen Uberset-
zung des Patentanspruchs 1 des Streitpatents zugrunde:

(M1) Computerimplementiertes Verfahren zur Steuerung einer
tragbaren elektronischen Vorrichtung (400, 1000), umfas-
send eine beruhrungsempfindliche Anzeigevorrichtung (408,
1014), umfassend:

(M2)  Detektieren (308, 908) eines Kontaktes mit der beriihrungs-
empfindlichen Anzeigevorrichtung (408, 1014), wahrend sich
die Vorrichtung in einem gesperrten Zustand einer Benutzer-
schnittstelle befindet;

(M3)  Uberfuhren (314, 914) der Vorrichtung (400, 1000) in einen
entsperrten Zustand der Benutzerschnittstelle, wenn der
detektierte Kontakt zu einer vordefinierten Geste korrespon-
diert; und

(M4)  Beibehalten (312, 912) der Vorrichtung (400, 1000) in dem
gesperrten Zustand der Benutzerschnittstelle, wenn der de-
tektierte Kontakt nicht zu der vordefinierten Geste korres-
pondiert;
gekennzeichnet durch

(M51) Bewegen eines Entsperrbildes (402, 1002, 1008)

(M52) entlang eines vordefinierten angezeigten Pfades auf der
bertihrungsempfindlichen Anzeigevorrichtung (408, 1014)

(M53) im Einklang mit dem Kontakt,

(M54) wobei das Entsperrbild (402, 1002, 1008) ein graphisches in-
teraktives Benutzerschnittstellenobjekt ist,

(M55) mit dem ein Benutzer interagiert, um die Vorrichtung (400,
1000) zu entsperren.

3. Als Fachmann, der mit der Aufgabe betraut wird, die grafische Benutzer-

schnittstelle einer berihrungsempfindlichen Anzeigevorrichtung, und hier insbe-
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sondere den Entsperrvorgang, benutzerfreundlicher zu gestalten und dem Benut-
zer dabei ein ,sensorisches Feedback” zu geben, sieht der Senat einen berufs-
erfahrenen Entwicklungsingenieur fur Benutzerschnittstellen mit Hochschul- oder

Fachhochschulabschluss in der Datenverarbeitungstechnik oder Informatik an.

4. Einige Formulierungen des Streitpatents bedtrfen einer Interpretation.

4.1 ,gesperrter Zustand der Benutzerschnittstelle* (user-interface lock state)

Gemal3 Streitpatent, insbesondere Absatz [0045], bedeutet ,gesperrter Zustand
der Benutzerschnittstelle®, dass die_meisten Benutzereingaben (wenn nicht alle)
ignoriert werden. Dieser Zustand kann durch verschiedene Ereignisse, wie eine
gezielte Benutzereingabe zum Sperren, oder Inaktivitat Gber einen bestimmten
Zeitraum, aktiviert werden (siehe Absatz [0049]) und hat den Zweck, dass unbeab-
sichtigte (oder unautorisierte? s.u.) Benutzungen und das Aktivieren / Deaktivieren
von Funktionen der tragbaren elektronischen Vorrichtung verhindert werden (siehe
Absatz [0045]: Spalte 8 Zeile 46 — 49). Dabei sollen bestimmte besondere Benut-
zereingaben (,a limited set of user inputs®, Spalte 8 Zeile 52) weiterhin mdglich
sein, insbesondere solche zum Ubergang in den ungesperrten Zustand. Zwar ist in
der Beschreibung ausdriicklich eingeschlossen, dass auch jegliche Art der Benut-
zereingabe blockiert sein kénnte (,wenn nicht alle*) — der Fachmann erkennt dies
aber als Missverstandnis, da eine Eingabe zum Entsperren in jedem Fall von der
Benutzerschnittstelle erkannt werden muss (siehe Merkmal M2: Detektieren eines

Kontakts ... wahrend sich die Vorrichtung in einem gesperrten Zustand befindet).

Fur die in Spalte 8 Zeile 47 angegebene Alternative ,prevent ... unauthorized use”
scheint die Ausfuhrbarkeit nicht gegeben, da die zum Entsperren auszufihrende

Geste in Form des angezeigten Pfades fur jeden Benutzer sichtbar gemacht wird

(M51, M52) und kein ,geheimes Wissen" des Benutzers zum Entsperren erforder-
lich ist. Dies kann jedoch dahinstehen, da eine Lehre zur Verhinderung unautori-
sierter Nutzung nicht Gegenstand der Patentanspriiche ist.
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4.2 ,(vordefinierte) Geste" (predefined gesture)

Der Begriff ,Geste" bezieht sich auf eine Benutzereingabe auf der berihrungs-
empfindlichen Anzeigevorrichtung, wobei die BerUhrung durch ,irgendein geeig-
netes Objekt” wie Stift oder Finger erfolgt, siehe Absatz [0052] vorletzter Satz. Die
.Geste” ist in Absatz [0051] erlautert als ,a motion of the object / appendage ma-
king contact with the touch screen“ (wobei appendage = Fortsatz, Anhangsel,
Gliedmalfie hier gleichfalls das Objekt bedeutet, mit dem der Bildschirm berihrt
wird). ,Vordefinierte Geste* meint also eine Bewegung des berthrenden Objekts

(Stift, Finger), die einen der Vorrichtung bekannten Weg nimmt.

4.3 ... wenn der detektierte Kontakt zu einer vordefinierten Geste korrespondiert*
(if the detected contact corresponds to a predefined gesture)

Nach Absatz [0051] des Streitpatents ist als Benutzer-Eingabe zum Entsperren
des Bildschirms (unlock action) eine bestimmte Geste (s.0. 4.2) vorgesehen. Eine
nachvollziehbare Definition fur ,korrespondieren ergibt sich aus den Beispielen in
Absatz [0053], Spalte 11 Zeile 3 bis 9, und Absatz [0054], Spalte 11 Zeile 10 bis
18: hier wird ,korrespondieren” im Sinne von ,Ubereinstimmen” verwendet, d. h.
wenn die vom Benutzer ausgefuhrte Berihr-Bewegung mit der vorgesehenen Ent-
sperr-Geste Ubereinstimmt, wird die Benutzerschnittstelle entsperrt (M3), bzw.

wenn sie nicht Ubereinstimmt, bleibt die Benutzerschnittstelle gesperrt (M4).

4.4 Entsperrbild“ (unlock image)

Gemal3 Absatz [0058] des Streitpatents kann im gesperrten Zustand, zusammen
mit sichtbaren Hinweisen (visual cues) auf die Entsperr-Aktion, ein ,Entsperrbild®
angezeigt werden. Dieses soll ein graphisches interaktives Benutzerschnittstellen-

objekt sein (M54), mit dem der Benutzer interagiert, um die Vorrichtung zu ent-
sperren (M55). Im Weiteren ist lediglich entnehmbar, dass die Benutzer-Interaktion
mittels dieses Entsperrbildes den wesentlichen Aspekt darstellt. Wie das Entsperr-

bild aussehen muss oder was genau es anzeigt, ist nicht beschrieben — es wird
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nicht einmal verlangt, dass das Entsperrbild grafisch in bestimmter Weise auf den
Entsperrvorgang oder den Sperrzustand hinweisen musste (beachte Spalte 12
Zeile 10 — 13: ,.... may display one or more visual cues of the unlock action ... may
also display, along with the visual cues, an unlock image*, und vgl. dazu Figur 4 /5
Pfeil 402).

Demnach kommt es nicht auf den grafischen Inhalt des Entsperrbildes an. Viel-
mehr ist einzig von Bedeutung, dass das Entsperrbild entlang eines vordefinierten
Pfades durch Beruhrung, im Sinne der beanspruchten Benutzer-Interaktion (M54 /
M55), ,verschiebbar* ist.

Dies ergibt sich anspruchsgemald jedoch bereits aus dem ,Bewegen eines Ent-
sperrbildes — entlang eines vordefinierten angezeigten Pfades — im Einklang mit
dem (BerlUhr-)Kontakt* (M51, M52, M53), so dass den Merkmalen M54 und M55

keine zusatzliche Bedeutung zukommt, sie stellen eine Uberbestimmung dar.

4.5 ,Bewegen eines Entsperrbildes entlang eines vordefinierten angezeigten Pfa-
des im Einklang mit dem (Beruhr-)Kontakt® (M51, M52, M53) / ,vordefinierte
Geste” (M3, M4).

4.5.1 Der vordefinierte angezeigte Pfad muss nicht zwangslaufig geradlinig, oder
die kirzeste Verbindung zwischen Anfangs- und Endpunkt sein (vgl. Spalte 13

Zeile 56 bis 58: ,The predefined path may include ... lines with twists and turns*).

Eine gewisse Verwirrung konnte durch die Beschreibung in den Absatzen [0064]
und [0065] entstehen. Dort wird die beanspruchte Interaktion mit dem Entsperrbild

(s. 0. 4.4) alternativ als Bewegung Uber einen beliebigen Pfad zu einem bestimm-

ten Endpunkt oder als Bewegung entlang eines vorbestimmten Pfades beschrie-
ben. Offensichtlich fallt jedoch die erste Alternative (Absatz [0064]: beliebiger

Pfad) nicht unter den erteilten Patentanspruch, weil dieser in Merkmal M52 aus-

dricklich das Bewegen entlang eines vordefinierten Pfades fordert.
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4.5.2 Im Patentanspruch 1 besteht die einzige Verknipfung der ,vordefinierten
Geste" (welche vom Benutzer im Berthrkontakt mit der beriihrungsempfindlichen
Oberflache ausgefuhrt wird) und der Bewegung des Entsperrbildes darin, dass die

Bewegung ,im Einklang mit dem Kontakt* (M53) erfolgen soll.

Im Ausfuhrungsbeispiel gemal Figur 5A, 5B und 5C beginnt der Entsperrvorgang
durch Beriihrung des Entsperrbildes 402. Die vordefinierte Geste besteht hier in
einer (Finger-) Bewegung von der Anfangsposition des Entsperrbildes (Figur 5A)
entlang des vordefinierten angezeigten Pfades (channel 404) bis hintber zur End-
position (Figur 5C). Wahrenddessen wird von der Geratesteuerung das Entsperr-
bild 402 mit dem bertihrenden Finger mitgefiihrt, so als ob der Finger ein reales
Objekt Uber den Bildschirm ziehen oder schieben wirde. Offensichtlich stimmen in
diesem Ausfiihrungsbeispiel die ,vordefinierten Geste“ und die Bewegung des

Entsperrbildes vollstandig Gberein.

Der Senat folgt hier jedoch der — in anderem Zusammenhang, namlich gegenuber
dem Vorwurf einer unzuldssigen Erweiterung vorgebrachten — Argumentation der
Beklagten (siehe Eingabe vom 21. Februar 2013, Seite 5 unten bis Seite 8), dass
der Patentanspruch 1 nicht auf diese vollstandiger Ubereinstimmung beschrankt
ist. Nach Absatz [0074] des Streitpatents (entsprechend Absatz [0078] der Anmel-
deunterlagen laut WO 2007 / 76 210 Al — Druckschrift E2a) ist es nicht erforder-

lich, die Berihr-Bewegung an der Anfangsposition des Entsperrbildes zu beginnen

(Spalte 15 Zeile 55 / 56: ,making contact anywhere ...") oder den Finger unmittel-
bar Gber den angezeigten Pfad (Spalte 15 Zeile 55 bis 58: ,anywhere ... and mo-
ving ... horizontally as if ... following the channel) oder bis hin zur Endposition zu
fuhren (Spalte 15 Zeile 53 / 54: ,need not move all the way to the right end of the
channel®). Somit umfasst der Patentanspruch auch Ausfiihrungsformen, bei denen
die Geste mit nur einem Teil des angezeigten Pfades ,in Einklang” steht.

Es ergibt sich, dass jede Wischgeste, die grob ,in Richtung“ des angezeigten Pfa-
des erfolgt, an einem beliebigen Ort auf dem Bildschirm beginnend oder endend,
und in beliebiger Lange bzw. Klrze, vom erteilten Patentanspruch 1 umfasst ist.

Das im Einklang mit der Wischgeste bewegte Entsperrbild muss nicht die Endpo-
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sition des angezeigten Pfades erreichen, seine Bewegung zeigt lediglich an, dass

eine Entsperrgeste vom Geréat verfolgt wird.

5. Die Beklagte hat Gberzeugend vorgetragen, dass die von der Klagerin zu 2
geltend gemachte unzulassige Erweiterung nicht vorliegt (siehe zuletzt Eingabe
vom 21. Februar 2013, Seite 5 unten bis Seite 8).

Diese Frage braucht indes nicht weiter erdrtert zu werden, weil das Streitpatent

aus anderen Grinden keinen Bestand haben kann.

Dasselbe qilt fir die von der Klagerin zu 2 vorgetragene fehlende Ausfuhrbarkeit:
Auch hierzu neigt der Senat — wie im Hinweis nach 8§ 83 (1) PatG vom 12. Dezem-
ber 2012 ausgefuhrt — zu einer anderen Auffassung, was aber ebenfalls offen

bleiben kann.
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6. Zum Hauptantrag

Der Hauptantrag hat keinen Erfolg, weil der Gegenstand des Patentanspruchs 1

des Streitpatents in der erteilten Fassung bei Bertcksichtigung nur derjenigen

Merkmale, die der Losung eines konkreten technischen Problems mit technischen
Mitteln dienen, nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht; die nebengeordne-

ten Patentanspriche sind nicht anders zu beurteilen.

6.1 Die Merkmale des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 des Streitpatents (M1,
M2, M3, M4) ergaben sich bereits vor dem in Anspruch genommenen Prioritats-

datum fur den Fachmann aus dem Stand der Technik.

Als nachstkommenden Stand der Technik sieht der Senat das ,Neonode“- Mobil-
telefon an. Insbesondere der zugehorige ,N1 Quick Start Guide* (E14 = N14),
dessen Vorveroffentlichung von der Beklagten nicht bestritten wird und sich auch
beispielsweise durch eine Fundstelle im ,Internet Archive® (http://archive.org), datiert
auf den 29. Juli 2004, belegen lasst, fuhrt den Fachmann zu einem computerim-
plementierten Verfahren zur Steuerung einer tragbaren elektronischen Vorrichtung
nach den Merkmalen M1 bis M4.

6.1.1 Das in diesem ,N1 Quick Start Guide“ beschriebene Mobiltelefon Neonode
N1 besitzt einen bertihrungsempfindlichen Bildschirm (siehe z.B. Seite 10 ,a light
touch on the screen is needed“ — M1) und kennt einen ,gesperrten Zustand“ der
Benutzerschnittstelle (Seite 9: ,Keylock®). Zum Entsperren ist zunachst der ,power
button“ zu betatigen. Auf dem Bildschirm erscheint dann der Hinweis ,Right sweep
to unlock®; wenn der Benutzer einen ,right sweep” ausfihrt, wird der Bildschirm
entsperrt (Seite 9, Abschnitt ,Keylock - Unlocking the unit“ — M2, M3). Dabei meint
“sweep” eine den Bildschirm berthrende Wischbewegung mit dem Finger (siehe

Seite 11); dieser ,sweep*” stellt die beanspruchte ,vordefinierte Geste“ dar.


http://archive.org
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6.1.2 Die Beklagte wendet ein, es sei nirgendwo entnehmbar, dass die Vorrich-
tung den gesperrten Zustand beibehalte, wenn der ,sweep“ nicht vollstandig aus-
gefuihrt wurde (M4). Das liest der Fachmann hier jedoch zwangslaufig mit, weil der
.Sweep“ eine im System bereits vordefinierte Geste darstellt und das Mobiltelefon
unterscheiden muss, ob diese Geste ausgefiihrt worden ist oder nicht, bevor es
eine davon abhangige Aktion einleitet (vgl. dazu auch die Hinweise auf den Sei-
ten 11, 12 und 13, jeweils Punkt 3: ... menu should have appeared. If not try
sweeping again“ — wenn die in diesen Fallen benutzte Sweep-Geste nicht erkannt
wurde, wird das zugehdrige Menl nicht angezeigt (,If not ..."), d. h. die zugeord-

nete Aktion nicht ausgelost).

6.1.3 Unstrittig zeigt das Neonode-Mobiltelefon in der im ,N1 Quick Start Guide*®
beschriebenen Version jedoch keinen vordefinierten Pfad an, dem der Benutzer
mit dem Finger folgen konnte. Ein ,Entsperrbild“ im Sinne eines grafischen inter-
aktiven Benutzerschnittstellenobjektes, das mitbewegt wirde, ist ebenfalls nicht

vorgesehen.

6.2 Die weiteren Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents (Merkmals-
gruppe M5: M51, M52, M53, M54, M55) sind bei der Prifung der Erfindung auf

erfinderische Tatigkeit nicht zu bertcksichtigen.

6.2.1 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist bei Erfindungen mit
Bezug zu Geraten und Verfahren (Programmen) der elektronischen Datenverar-
beitung zu prifen, ob der Gegenstand der Erfindung lediglich ein Programm fur
Datenverarbeitungsanlagen als solches darstellt und deshalb vom Patentschutz
ausgeschlossen ist. Der Ausschlusstatbestand greift nicht ein, wenn diese Prifung
ergibt, dass die Lehre Anweisungen enthalt, die der Losung eines konkreten tech-
nischen Problems mit technischen Mitteln dienen (BGH GRUR 2011, 610 — Web-
seitenanzeige). Bei der Prifung der Erfindung auf erfinderische Téatigkeit sind je-
doch nur diejenigen Anweisungen zu bertcksichtigen, die die Lésung des techni-
schen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen
(BGH GRUR 2011, 125 — Wiedergabe topografischer Informationen).
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Welches technische Problem durch eine Erfindung geldst wird, ist objektiv danach
zu bestimmen, was die Erfindung tatsachlich leistet. Die in der Patentschrift ange-
gebene Aufgabe ist demgegenuber als solche nicht maf3geblich (BGH GRUR
2005, 141 — Anbieten interaktiver Hilfe, insbes. II. 4.b).

6.2.2 Die Merkmale der Merkmalsgruppe M5 konnen die L6sung eines techni-
schen Problems nicht bestimmen oder beeinflussen. Sie sind sonach bei der Pri-

fung auf erfinderische Tétigkeit von der Berlcksichtigung ausgeschlossen.

In Ubereinstimmung mit der Beklagten sieht der Senat die Leistung der Erfindung
darin, eine tragbare elektronische Vorrichtung mit einem berihrungsempfindlichen
Anzeigeschirm auf einfache, benutzerfreundliche und definierte Weise zu entsper-
ren, und den Ablauf des Entsperrvorgangs zu signalisieren (vgl. die Duplik der Be-
klagten vom 24. Juli 2012, Seite 20, Unterpunkt ff.).

Dem liegt insoweit eine technische Teil-Problemstellung zugrunde, als eine be-
stimmte Benutzereingabe erfasst und als Befehl zur Einleitung des Entsperrvor-
gangs erkannt wird, und dieser Entsperrvorgang dann durchgefiihrt werden muss
(Merkmale M1 bis M4); ein genereller Ausschlusstatbestand i. S. d. Art. 52 Abs. 2
i. V. m. Abs. 3 EPU liegt somit nicht vor.

Hingegen richtet sich das Signalisieren des Ablaufs des Entsperrvorgangs durch
das (Mit-) Bewegen des Entsperrbildes (M51, M53) allein an den Benutzer, ohne
in irgendeiner Weise ein technisches Problem zu lésen. Denn das Gerat selbst
und seine technische Funktion werden nicht beeinflusst, vielmehr wird lediglich

eine Information grafisch dargestellt: der Benutzer erhélt ein ,optisches Feed-

back”, dass der Beginn einer Entsperrgeste vom Gerat erkannt wurde, und dass
deren weitere Ausfihrung vom Gerat verfolgt wird. Irgendwelche ,auf technischen
Uberlegungen beruhenden Erkenntnisse* (BGH GRUR 2000, 498 — Logikverifika-
tion) liegen einer solchen MalRnahme nicht zugrunde. Dass ein Pfad vollstandig
angezeigt (M52) und ein graphisches interaktives Benutzerschnittstellenobjekt

(M54) mit dem uber die BerUhroberflache gefuhrten Finger mitgeftihrt wird (M55),
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orientiert sich allein an einer an die Auffassungsgabe des Benutzers besonders
angepassten Darstellung, erzielt jedoch keinerlei technische Wirkung (wobei die
Erzeugung der Darstellung mit Hilfe grafischer Elemente mit GUI-Komponenten
aus einschlagig bekannten Objektklassen ebenfalls keine technische Lehre dar-

stellt und im Ubrigen vorbekannt ist).

6.2.3 Der dagegen vorgebrachten Argumentation kann nicht gefolgt werden.

Die Beklagte hat eingewendet, Ergonomie im Sinne einer nutzerfreundlichen Dar-
stellung stelle ein konkretes technisches Problem dar. Merkmale, welche die Be-
dienung verbesserten, seien fraglos technischer Natur. Wenn die Entsperrung ei-
nes technischen Gerates verbessert werde, sei offensichtlich ein technisches
Problem geldst. Konkret werde durch das optische Feedback in Form der Anzeige
des mit dem Finger nachzufahrenden Pfades und des mit der Geste mitbewegten

Entsperrbildes die Bedienung einfacher handhabbar und sicherer.

Dem ist hier entgegenzuhalten, dass der behauptete Effekt keine unmittelbare,
zwangslaufige Folge der beanspruchten MalRnahmen ist. Wenn Uberhaupt, tritt er
erst dadurch ein, dass der Benutzer die Darstellung (hoffentlich) richtig interpretiert
und angemessen reagiert. Daher wird auch die Auswahl der Art eines Feedbacks
nicht durch einen Ingenieur oder Informatiker / Programmierer getroffen. Vielmehr
missten dazu mit einer Vielzahl von potentiellen Benutzern Versuche angestellt
und Befragungen durchgefuhrt werden, so wie es etwa beim ,Touch Screen Tog-
gle Design* (E7 = N7) dokumentiert ist. Es besteht kein technisches Problem,
sondern ein Optimierungsproblem bezlglich der Benutzerakzeptanz, fur dessen
nicht-technische L6sung ein Patentschutz grundséatzlich nicht vorgesehen ist.

Hinzu kommt, dass gemal der Interpretation des Patentanspruchs 1 (s. o. insbe-
sondere 4.5.2) weder ein genaues Beruhren des Entsperrbildes noch ein vollstan-
diges Durchlaufen des angezeigten Pfades fur das Erfiullen der Anspruchsmerk-
male notwendig ist. Wie ausgefuhrt, konnte jede Wischgeste, die auch nur grob in

Richtung des angezeigten Pfades durchgefihrt wird, an einem beliebigen Ort auf
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dem Bildschirm und in beliebiger Lange bzw. Kirze, als anspruchsgemalle Ent-
sperrgeste dienen. Das behauptete ,optische Feedback® wird in diesen Fallen gar
nicht geleistet, da weder der angezeigte Pfad verfolgt noch eine bestimmte End-
position erreicht werden muss, so dass deren Anzeige dem Benutzer keine

brauchbare Hilfestellung geben kann.

6.2.4 Auch die von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs konkret ange-
fuhrten Mallnahmen, die geeignet waren, den Ausschlusstatbestand zu Gberwin-
den (siehe BGH GRUR 2010, 613 — Dynamische Dokumentengenerierung), liegen

hier nicht vor.

Dass ,Geratekomponenten modifiziert oder in neuartiger Weise adressiert* wur-
den, ist nicht Gegenstand des beanspruchten Verfahrens. Erst wenn anspruchs-
gemalR Systemkomponenten modifiziert werden, liegt eine technische Problem-
l6sung vor. Das ist bei den Merkmalen der Merkmalsgruppe M5 jedoch nicht der
Fall, da lediglich eine mit der vorzunehmenden Geste korrespondierende Anzeige
beansprucht wird. Ob dartber hinaus deren Realisierung eine Modifikation der
Systemkomponenten erforderlich macht (so wie es das von der Beklagten vorge-
legte Gutachten E49 fur unabdingbar héalt, weil der Berihrungs-Sensor des ,Ne-
onode” fur das beanspruchte Verfahren nicht geeignet sei), bleibt beim Streitpa-
tent dem Fachmann Uberlassen und stellt gerade nicht die technische Lehre des

Patentanspruchs 1 dar.

Dass ferner ,der Ablauf eines Datenverarbeitungsprogramms, das zur Lésung des
Problems eingesetzt wird, durch technische Gegebenheiten aufR3erhalb der Daten-
verarbeitungsanlage bestimmt® wirde, oder dass die Lésung gerade darin be-
stiinde, ,ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die
technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rucksicht nimmt®,
kann im vorliegenden Fall ebenfalls nicht festgestellt werden. Weder wird in den
Verfahrensablauf von aul3en her steuernd eingegriffen, noch entfaltet das Verfah-
ren eine steuernde Aul3enwirkung. Zudem ist nicht erkennbar, dass die zur Durch-

fuhrung verwendete Vorrichtung eine spezielle technische Ausgestaltung auf-
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wiese, auf welche das Datenverarbeitungsprogramm abgestimmt ware. Insofern
spielen die technischen Gegebenheiten der tragbaren elektronischen Vorrichtung
fur das beanspruchte Verfahren keine Rolle; allenfalls konnte auf die ,berthrungs-
empfindliche Anzeigevorrichtung” verwiesen werden, die aber nur bestimmungs-

gemal benutzt, nicht in irgendeiner besonderen Weise ausgebildet wird.

6.2.5 Schliel3lich steht die dargelegte Beurteilung der Merkmalsgruppe M5 auch
nicht im Widerspruch zur Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA.

In der Entscheidung T 1741/08 vom 2. August 2012 betreffend ,,A method of ente-
ring of data into a data processing system” ist ausgefiihrt (siehe den dortigen Glie-
derungspunkt 2.1.5 — Hervorhebung durch den Senat):

.t IS established case law of the Boards of Appeal ... that the
subject-matter of a claim cannot be inventive if there is no tech-
nical contribution to the art, i.e. if there is no technical problem
solved by the claimed subject-matter vis-a-vis the closest
prior art, or equivalently if there is no additional technical effect
over and above any technical effects present in the closest prior

art.”

Genauso liegt der Fall hier, weil die Anspruchsmerkmale M1, M2, M3 und M4 aus
dem Stand der Technik zumindest nagegelegt sind, und die Merkmale der Merk-
malsgruppe M5 gegentiber dem Stand der Technik kein technisches Problem 16-
sen. Dass in einer alteren Entscheidung (T 0049/04) eine abweichende Auffas-
sung vertreten wird, steht hier nicht entgegen, siehe die Abhandlung dazu in der
Entscheidung T 1741/08 unter Gliederungspunkt 2.1.11.

6.3 Geltend gemachte Hilfskriterien, die fur eine erfinderische Tatigkeit sprechen

sollen, vermdgen der Beklagten nicht zum Erfolg zu verhelfen.
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Weder ein grol3er Markterfolg noch die Nachahmungen durch Mitbewerber kbnnen
etwas daran andern, dass diejenigen Merkmale des Patentanspruchs 1, welche
Uber das in dem ,N1 Quick Start Guide” bezlglich des Neonode N1-Mobiltelefons
Beschriebene hinausgehen, zu einer technischen Problemlésung nichts beitragen
und deshalb bei der Prufung auf erfinderische Tatigkeit nicht zu bertcksichtigen
sind, und dass deshalb keine erfinderische Tatigkeit erforderlich ist, um zum Ge-

genstand des Patentanspruchs 1 zu gelangen.

Eine Beriicksichtigung von Hilfskriterien steht im Ubrigen unter dem Vorbehalt,
dass der Erfolg der Erfindung auf einen technischen Verdienst, auf eine Bereiche-
rung des Standes der Technik zurtickzufihren sein misste (z. B. ,dass das neue
Produkt den bisher am Markt angebotenen technisch deutlich Gberlegen® ware);
hingegen kédme ihnen keine Bedeutung zu, wenn der Erfolg etwa auf Marketing,
Werbemalinahmen, preisgunstiger Produktion o. &. beruht (vgl. BGH GRUR 1991,

120 — Elastische Bandage). Diese Frage kann indes offen bleiben.

6.4 Mit dem Fall des Patentanspruchs 1 fallt der gesamte Hauptantrag.

Der nebengeordnete Vorrichtungsanspruch 6 ist tber die Merkmale des Patentan-
spruchs 1 hinaus noch zusatzlich darauf gerichtet, dass die Vorrichtung eine be-
rahrungsempfindliche Anzeigevorrichtung, einen oder mehrere Prozessoren,
Speicher und ein oder mehrere Programme umfassen soll, wobei das eine oder
die mehreren Programme in dem Speicher abgelegt sind. Dies ist im gegebenen
Zusammenhang aber selbstverstandlich, der Fachmann erkennt diese Merkmale
ohne weiteres als beim vorbeschriebene Mobiltelefon Neonode N1 vorhanden.
Der Nebenanspruch 6 ist daher nicht anders zu bewerten als der Anspruch 1.

Dasselbe gilt fur den ,Computerprogrammprodukt‘-Anspruch 18, der zudem aus-

dricklich auf das Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 5 zurtickbezogen ist.

Dass die zuséatzlichen Merkmale der Unteranspriiche — unabh&ngig von den in

den Hilfsantragen verteidigten Anspruchsfassungen — zu einer anderen Beurtei-
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lung der Patentfahigkeit fuhren kénnten, wurde weder geltend gemacht, noch ist

es sonst ersichtlich.

7. Zu den Hilfsantragen

Die Hilfsantrage kénnen nicht glnstiger beurteilt werden, weil keines der zusatzli-
chen Merkmale dem erteilten Patentanspruch 1 etwas hinzufiigt, was eine Patent-

fahigkeit tragen kénnte; auch ein synergistischer Effekt ist nicht erkennbar.

Mit den Hilfsantragen | bis XI sowie la, Va und IXa werden insgesamt sechs zu-
satzliche bzw. abgeanderte Merkmale allein oder in unterschiedlichen Zusammen-
stellungen beansprucht. Diese tragen jedoch entweder nichts zu einer technischen
Problemlésung bei, so dass sie bei der Prufung auf erfinderische Tatigkeit unbe-
ricksichtigt bleiben, oder aber sie ergaben sich bereits vor dem Prioritatstag des
Streitpatents in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

Deshalb kann auch dahingestellt bleiben, ob die jeweiligen Erganzungsmerkmale

im Einzelfall den Rahmen der urspringlichen Offenbarung verlassen.

7.1 Die Hilfsantrage | und la sind bei Nicht-Bertcksichtigung der Merkmale, die
zu einer technischen Problemlésung nichts beitragen, nicht anders als der Haupt-

antrag zu bewerten.

7.1.1 Nach den Hilfsantragen | und la wird der erteilte Patentanspruch 1 des
Streitpatents um folgende Merkmale (hier in deutscher Ubersetzung und mit Glie-

derungskennzeichen wiedergegeben) erganzt:

(M6)  ,wobei die vordefinierte Geste dem Bewegen des Entsperr-
bildes (402, 1002, 1008) entlang des vordefinierten ange-
zeigten Pfades entspricht.” (Hilfsantrag I)
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bzw.

(M6a) ,wobei die vordefinierte Geste ein Bewegen des Kontakt-
punktes entlang des vordefinierten angezeigten Pfades ein-
schlie3t, vom Anfang des Pfades, wo das Entsperrbild zu
Beginn angeordnet ist, bis zum Ende des vordefinierten an-

gezeigten Pfades.” (Hilfsantrag la)

7.1.2 Die zusatzlichen Merkmale M6 oder M6a geben keine Losung eines techni-
schen (Teil-) Problems und sind deshalb bei der Prifung auf erfinderische Tétig-

keit nicht zu berucksichtigen.

Zwar ist festzustellen, dass — im Gegensatz zur erteilten Fassung — nun die Argu-
mentation der Beklagten greift, dass sich das Entsperrbild im Einklang mit dem
Beruhrkontakt vom Anfang bis zum Ende des angezeigten Pfades bewegt und so
ein starkes Feedback liefern kann, inwieweit die Ausfuhrung der Eingabe erfolg-
reich ist. Die Beklagte ist der Auffassung, dass das Entsperrbild so ein praziseres
und damit sichereres Entsperren der Benutzerschnittstelle ermdgliche; das Risiko

von unbeabsichtigtem Entsperren werde verringert.

Der Senat kann hier jedoch die Frage, ob die Merkmale eine technische Problem-
l6sung bestimmen oder zumindest beeinflussen, nicht anders als beim Hauptan-
trag beantworten. Denn durch M6 wie auch M6a wird lediglich eine genauere
Ubereinstimmung der ausgefiihrten Geste mit der Anzeige des Benutzerschnitt-
stellenobjekts verlangt — in technischer Hinsicht hat sich hingegen nichts geandert.
Ob die angebotene optische Rickkoppelung Erfolg hat, hangt auch in der Fas-
sung dieser Hilfsantrage vom Benutzer ab, der sie annehmen und richtig interpre-
tieren muss. Einen unmittelbaren, zwangslaufigen technischen Effekt haben die
beanspruchten MalRnhahmen hingegen nicht; daher ist unveréndert kein ihnen zu-

grundeliegendes konkretes technisches Problem ersichtlich (s. 0. 6.2.2, 6.2.3).
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7.1.3 Die verbleibenden, zu bericksichtigenden Merkmale M1, M2, M3 und M4
des Patentanspruchs 1 sind, wie oben ausgefihrt (siehe 6.1), aus dem Stand der
Technik zumindest nahegelegt. Mit dem Patentanspruch 1 fallt jeweils der gesam-

te Hilfsantrag, weil tiber einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann.

7.2 Die Hilfsantrage Il und Il haben ebenfalls keinen Erfolg.

7.2.1 Nach den Hilfsantragen Il und Ill wird der erteilte Patentanspruch 1 des
Streitpatents um folgendes Merkmal (hier in deutscher Ubersetzung und mit Glie-

derungskennzeichen) erganzt:

(M7)  ,wobei das Entsperrbild (402, 1002, 1008) und der vordefi-
nierte angezeigte Pfad von der berthrungsempfindlichen
Anzeigevorrichtung (408, 1014) verschwinden, wenn die Vor-
richtung (400, 1000) in den entsperrten Zustand der Benut-
zerschnittstelle tberfuhrt wurde.”

Die Beklagte macht geltend, damit bestehe ein wesentlicher Unterschied zu den
virtuellen Schiebeschaltern oder Schiebereglern z. B. gemald den Entgegenhaltun-
gen E7, E8, E24, E25. Denn diese alle blieben nach einem Einstellvorgang auf der
Benutzeroberflache erhalten; da sie einen eingestellten Wert anzeigen sollten,

durften sie gerade nicht von der Anzeigevorrichtung verschwinden.

Gemald Hilfsantrag Il wird der Patentanspruch 1 dartber hinaus noch durch das
im Hilfsantrag | eingefiihrte Merkmal M6 eingeschréankt, dass die vordefinierte
Geste dem Bewegen des Entsperrbildes entlang des vordefinierten angezeigten

Pfades entsprechen soll.

7.2.2 Diese Argumentation kann dem Patentanspruch 1 jedoch nicht zur Patent-

fahigkeit verhelfen.
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Ausgehend vom vorbekannten ,Neonode“-Mobiltelefon ist das Sperren und Ent-
sperren der dortigen Benutzerschnittstelle (durch eine bestimmte Geste) am
ehesten mit dem Verhalten eines zum Prioritatszeitpunkt im Jahr 2005 bereits alt-
bekannten Bildschirmschoners fur Personal Computer zu vergleichen. Wenn der
Pausenzustand beendet wird (was der Benutzer am Desktop-PC zum Beispiel
durch eine beliebige Mausbewegung, beim ,Neonode“ hingegen durch die be-
stimmte Berihr-Geste einleitet), wird selbstverstandlich der Desktop-Zustand vor
der Pause wiederhergestellt, und ein eventuelles Pausenbild verschwindet. Schon
diese Uberlegung geniigt, um Merkmal M7 als fur den Fachmann naheliegend zu

beurteilen.

Davon abgesehen, handelt es sich bei Merkmal M7 auch nicht um eine technische
Problemlésung, sondern nur um eine Art der Darstellung von Informationen, die
aus den schon genannten Griinden bei der Prufung auf erfinderische Tatigkeit
nicht zu bertcksichtigen ist.

7.2.3 Damit ist der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag Il nicht patentierbar. Dies
gilt ebenso fur den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag Ill, weil auch das zusatzli-
che Merkmal M6 bei der Prifung auf erfinderische Téatigkeit nicht zu berlcksich-
tigenist (s. 0. 7.1.2).

Mit dem Patentanspruch 1 fallt jeweils der gesamte Hilfsantrag.

7.3 Auch den Hilfsantragen 1V, V, Va, VI und VIl kann nicht stattgegeben wer-

den.

7.3.1 Nach den Hilfsantragen IV, V, Va, VI und VII wird der erteilte Patentan-
spruch 1 des Streitpatents um folgendes Merkmal (hier in deutscher Ubersetzung

und mit Gliederungskennzeichen) erganzt:
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(M8)  ,wobei das Entsperrbild (402, 1002, 1008) zu dem urspring-
lichen Ort zurtickkehrt, wenn der Kontakt unterbrochen wird,

bevor die vordefinierte Geste abgeschlossen wird.”

Dazu gehort klarstellungshalber eine Ergdnzung in Merkmal M51 (unterstrichen):

(M51) ,Bewegen eines Entsperrbildes (402, 1002, 1008) von einem

urspringlichen Ort*

Dabei unterscheidet sich der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag IV vom Streitpa-
tent lediglich durch diese zwei Unterschiede. Nach Hilfsantrag V ist zusatzlich das
im Hilfsantrag | eingefiihrte Merkmal M6 vorgesehen, nach Hilfsantrag Va statt
dessen das Merkmal M6a. Im Hilfsantrag VI ist der Patentanspruch 1 des Streit-
patents aul3er durch Merkmal M8 und das geénderte Merkmal M51‘ noch zusatz-
lich durch das im Hilfsantrag Il eingefiihrte Merkmal M7 eingeschrankt, im Hilfs-
antrag VIl durch die Merkmale M7 und M6.

Durch das zusatzliche Merkmal M8 in Verbindung mit dem geanderten Merkmal
M51' wird das Verhalten der grafischen Benutzeroberflache beschrieben, wenn
der Benutzer die erforderliche Entsperrgeste nicht vollstandig ausfuhrt — namlich
dass dann das (teilweise aus seiner Ruheposition herausbewegte) Entsperrbild

wieder auf die Ruheposition zurtickspringen soll.

7.3.2 Auch in dieser Mallnahme kann keine technische Problemlésung erkannt

werden.

Beansprucht ist wiederum nur das grafische Verhalten der Benutzerschnittstelle.
Das Zurtickspringen des Entsperrbildes hat keinen technischen Effekt, keine tech-
nischen Auswirkungen — es vermittelt dem Benutzer lediglich die Information, dass

der Entsperrvorgang nicht abgeschlossen wurde und der vorherige, gesperrte Zu-
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stand weiter besteht. Merkmal M8 kann daher bei der Prifung auf erfinderische

Tatigkeit nicht berucksichtigt werden.

Damit ist der jeweilige Patentanspruch 1 nach den genannten Hilfsantragen 1V, V,

Va, VI und VII nicht anders zu beurteilen als in den Hilfsantragen 1, la, 1l und lII.

Mit dem Patentanspruch 1 fallt jeweils der gesamte Hilfsantrag.

7.4 Die Hilfsantrage VIII, IX und IXa kénnen nicht glnstiger beurteilt werden.

7.4.1 Gemall den Hilfsantragen VIII, IX und 1Xa wird im erteilten Patentan-
spruch 1 des Streitpatents das Merkmal M3 durch folgendes Merkmal M3* (hier in
deutscher Ubersetzung und mit Gliederungskennzeichen — Unterschiede zu M3

unterstrichen) ersetzt:

(M3)  ,Uberfuhren (314, 914) der Vorrichtung (400, 1000) in einen
entsperrten Zustand der Benutzerschnittstelle und Anzeigen

einer Anwendung, wenn der detektierte Kontakt zu einer

vordefinierten Geste korrespondiert, wobei die Anwendung

ausgefiuhrt wurde, als die Vorrichtung (400, 1000) in den ge-

sperrten Zustand der Benutzerschnittstelle versetzt wurde;

und“

Die Beklagte hat erlautert, dies bringe dem Nutzer den technischen Vorteil, dass
ihm nach der Entsperrung sofort wieder diejenige Anwendung gezeigt werde, wel-
che er zuletzt (vor der Sperrung) ausgefuhrt habe, so dass er die Anwendung

nicht erst neu starten musse.

Gemal Hilfsantrag IX wird der Patentanspruch 1 dariber hinaus noch durch das
im Hilfsantrag | eingefihrte Merkmal M6 eingeschrankt, gemald Hilfsantrag IXa

durch das im Hilfsantrag la eingefuhrte Merkmal M6a.
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7.4.2 Das geanderte Merkmal M3' kann eine Patentfahigkeit des Patentan-

spruchs 1 nicht tragen.

Wenn beim Entsperren der Vorrichtung dasjenige Anwendungsprogramm, das
beim Ubergang der Benutzerschnittstelle in den gesperrten Zustand ausgefiihrt
wurde, automatisch wieder aufgerufen wird, erspart diese MaRnahme dem Benut-

zer fraglos ein erneutes Starten des Anwendungsprogramms ,von Hand".

Es ist aber bereits nicht erkennbar, welches technische Problem dadurch gelost
werden konnte. Das automatische Starten eines Anwendungsprogrammes oder
das Wiederherstellen der Anzeige eines laufenden Anwendungsprogramms nach
einer Anzeigeunterbrechung betrifft lediglich die Applikationsentwicklung unter
Ausnutzung herkdmmlicher Programmiertechniken; darin ist ,nur eine Mal3Bhahme
der Datenverarbeitung zu sehen und nicht die Lésung eines konkreten techni-
schen Problems ...” (vgl. BGH, a. a. O. — Webseitenanzeige, Absatz 25). Die Uber
die Lehre des Merkmals M3 hinausgehenden Aspekte des Merkmals M3’, d. h. die
beanspruchte Anzeige des vorherigen Anwendungsprogramms beim Verlassen
des gesperrten Zustands, sind daher bei der Prufung auf erfinderische Tatigkeit

nicht zu bertcksichtigen.

Die Beklagte hat dagegen vorgetragen, hier wirden im Sinne der BGH-Recht-
sprechung ,Geratekomponenten modifiziert”, weil der Zustand der Vorrichtung
bzw. des Anwendungsprogramms gespeichert werden misse. Dem ist nicht zu
folgen. Dass eine Modifikation von Geratekomponenten die Forderung nach einer
.LOsung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln* erfillt und
somit den Ausschlusstatbestand tUberwindet, ist insbesondere in der Entscheidung
.Dynamische Dokumentengenerierung” des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR
2010, 613 — Leitsatz b) ausgefuhrt worden. Wie sich aus der dortigen Argumenta-
tion in den Absatzen 16, 17 und 18 zu den vorangehenden BGH-Entscheidungen
"Seitenpuffer" und "Chinesische Schriftzeichen" ableiten lasst, ist dabei unter ,Mo-
difikation von Geratekomponenten® jedoch eine Anpassung des technischen Ge-

rateaufbaus oder des technischen Zusammenwirkens der Geréateteile zu verste-
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hen. Eine Programmanderung in dem Sinne, dass Zustandsdaten gespeichert und

spater wieder zuriickgerufen werden, fallt ersichtlich nicht darunter.

Im Ubrigen ist festzustellen, dass das beanspruchte Verhalten der Anzeige des
vorherigen Anwendungsprogramms beim Verlassen des gesperrten Zustands je-
dem Computerbenutzer als fur Bildschirmschoner typisch geléaufig war; vgl. dazu
auch den Hinweis in der Entgegenhaltung E4 (WO 2003 / 38 569 A2) Seite 18
Zeile 24 bis 26 in Verbindung mit Seite 1 Zeile 5 bis 7 — dem ist entnehmbar, Bild-
schirmschoner auch bei Mobiltelefonen oder PDAs einzusetzen. Das bekannte
Verhalten eines Bildschirmschoners entspricht aber weitgehend dem Verhalten
der ,gesperrten” Benutzerschnittstelle; der Benutzer wird erwarten, dass die Be-
nutzerschnittstelle der tragbaren elektronischen Vorrichtung sich beim Beenden
des gesperrten Zustands ahnlich verhalten wird wie beim Beenden eines Bild-
schirmschoners. Daher lag der Uber Merkmal M3 hinausgehende Anteil von Merk-
mal M3‘ auch fir den Fachmann nahe.

7.4.3 Damit ist der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag VIII nicht patentierbar. Dies
gilt ebenso flir den Patentanspruch 1 nach den Hilfsantragen IX und 1Xa, weil das
noch zusatzliche Merkmal M6 bzw. M6a bei der Prifung auf erfinderische Tatigkeit

nicht zu berucksichtigen ist (s. 0. 7.1.2).

Mit dem Patentanspruch 1 fallt jeweils der gesamte Hilfsantrag.
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7.5 SchlieB3lich bleiben auch die Hilfsantrage X und XI ohne Erfolg.

7.5.1 Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag X (hier in deutscher Ubersetzung
und — soweit moglich — mit tbereinstimmenden Gliederungskennzeichen, Unter-
schiede zum Patentanspruch 1 der erteilten Fassung unterstrichen) lautet (nach

Korrektur eines unerheblichen Schreibfehlers):

(M1) Computerimplementiertes Verfahren zur Steuerung einer
tragbaren elektronischen Vorrichtung (400, 1000), umfas-
send eine berthrungsempfindliche Anzeigevorrichtung (408,
1014), umfassend:

(M2)  Detektieren (308, 908) eines Kontaktes mit der berihrungs-
empfindlichen Anzeigevorrichtung (408, 1014), wahrend sich
die Vorrichtung in einem gesperrten Zustand einer Benutzer-
schnittstelle befindet;

(M3)  Uberfuhren (314, 914) der Vorrichtung (400, 1000) in einen
entsperrten Zustand der Benutzerschnittstelle, wenn der de-
tektierte Kontakt zu einer vordefinierten Geste korrespon-
diert,

(M3A) waobei die Vorrichtung (400, 1000) in einen ersten aktiven Zu-

stand der Benutzerschnittstelle, der zu einer ersten Anwen-

dung korrespondiert, Uberfiihrt wird, wenn der detektierte

Kontakt zu einer vordefinierten Geste in Bezug auf ein erstes
Entsperrbild (1002) korrespondiert; und

(M3B) waobei die Vorrichtung (400, 1000) in einen zweiten aktiven

Zustand der Benutzerschnittstelle, der zu einer zweiten An-

wendung korrespondiert, Uberfiihrt wird, wenn der detektierte

Kontakt zu einer vordefinierten Geste in Bezug auf ein zwei-

tes Entsperrbild (1008) korrespondiert, und
(M4)  Beibehalten (312, 912) der Vorrichtung (400, 1000) in dem

gesperrten Zustand der Benutzerschnittstelle, wenn der de-

tektierte Kontakt nicht zu der vordefinierten Geste in Bezug
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auf das erste Entsperrbild (1002) oder zu der vordefinierten

Geste in Bezug auf das zweite Entsperrbild (1008) korres-

pondiert;

gekennzeichnet durch

(M51A) Bewegen des ersten Entsperrbildes (1002)

(M52A) entlang eines ersten vordefinierten angezeigten Pfades
auf der bertuhrungsempfindlichen Anzeigevorrichtung
(408, 1014)

(M53A) im Einklang mit dem Kontakt,

(M54A) wobei das erste Entsperrbild (1002) ein graphisches
interaktives Benutzerschnittstellenobjekt ist,

(M55A) mit dem ein Benutzer interagiert, um die Vorrichtung
(400, 1000) zu entsperren

(M56A) und um die Vorrichtung (400, 1000) in einen ersten akiti-

ven Zustand der Benutzerschnittstelle zu Uberfiihren,

oder

(M51B) Bewegen des zweiten Entsperrbildes (1008)

(M52B) entlang eines zweiten vordefinierten angezeigten Pfades

auf der berihrungsempfindlichen Anzeigevorrichtung

(408, 1014)

(M53B) im Einklang mit dem Kontakt,
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(M54B) wobei das zweite Entsperrbild (1008) ein grafisches inter-

aktives Benutzerschnittstellenobjekt ist,

(M55B) mit_dem ein Benutzer interagiert, um die Vorrichtung
(400, 1000) zu entsperren

(M56B) und um die Vorrichtung (400, 1000) in einen zweiten akti-

ven Zustand der Benutzerschnittstelle zu tberfihren.

Beim Hilfsantrag XI ist, ausgehend vom Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag X, am

Ende noch das Merkmal erganzt:

(M6X) waobei die vordefinierte Geste in Bezug auf das erste Ent-
sperrbild (1002) dem Bewegen des ersten Entsperrbildes
(1002) entlang des ersten vordefinierten angezeigten
Pfades entspricht, und die vordefinierte Geste in Bezug
auf das zweite Entsperrbild (1008) dem Bewegen des
zweiten Entsperrbildes (1008) entlang des zweiten vor-

definierten angezeigten Pfades entspricht.

Hilfsantrag X ist auf den Gegenstand des erteilten Unteranspruchs 5 i. V. m. Fi-
gur 9 bis 11 und Absatz [0095] ff. des Streitpatents gerichtet, wonach — vereinfacht
gesagt — zwei Entsperrbilder mit eigenen vordefinierten Pfaden angezeigt werden,

welche jeweils eine zugeordnete, unterschiedliche Anwendung freigeben (dies er-

gibt sich aus der Zuordnung, dass der wahlbare erste oder zweite aktive Zustand
der Benutzerschnittstelle zu einer ersten oder zweiten Anwendung korrespon-
diert). Damit wird es moglich, durch die Auswahl des zu benutzenden Entsperr-
bildes bereits beim Entsperrvorgang festzulegen, welches Anwendungsprogramm
(von den beiden in Form der Entsperrbilder angezeigten Anwendungsprogram-
men) am Ende des Entsperrvorgangs aktiviert wird (siehe Streitpatent insbeson-
dere Absatz [0098]).
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Die Erganzung in Hilfsantrag XI (M6X) entspricht dem im Hilfsantrag | eingefihrten
Merkmal M6, hier auf die beiden separaten Entsperrbilder und -pfade bezogen.

Ein konkretes technisches Problem kann hier méglicherweise darin gesehen wer-
den, die Eingabefunktionalitat einer tragbaren elektronischen Vorrichtung so aus-
zulegen, dass der Nutzer beim Entsperren bereits eine Auswahl treffen kann, wel-
che Anwendung danach aktiviert werden soll.

7.5.2 Mit der zusatzlichen Malinahme, zwei angezeigten Entsperrbildern zwei un-
terschiedliche Anwendungen zuzuordnen, kann das Vorliegen einer erfinderischen

Tatigkeit nicht begriindet werden.

Wie zum Hauptantrag ausgeftuhrt (s. o. 6.), waren die Merkmale M1, M2, M3 und
M4 beim ,Neonode“-Mobiltelefon bereits verwirklicht, wie sich beispielsweise aus
dem ,N1 Quick Start Guide* (E14 = N14) ergibt. Das gilt hier in der Fassung der
Hilfsantrage X und Xl gleichfalls fur die Merkmale M3A und M3B, jeweils separat

Jfur sich” betrachtet.

Auch sind die Merkmale M51A bis M55A und M51B bis M55B, entsprechend der
Argumentation in 6.2, bei der Prifung auf erfinderische Téatigkeit nicht zu bertck-
sichtigen. Das zusétzliche Merkmal M56A bzw. M56B, dass der Entsperrvorgang
dazu dient, die Vorrichtung in einen (ersten oder zweiten) aktiven Zustand der Be-
nutzerschnittstelle zu Uberfuhren, ist als Uberbestimmung zu bewerten, es ent-
spricht grundsatzlich dem Merkmal M3A bzw. M3B.

Die zwei Alternativen nach Merkmal M6X sind, jeweils flr sich betrachtet, entspre-
chend der Argumentation zu Merkmal M6 in Abschnitt 7.1.2 bei der Prifung auf
erfinderische Tatigkeit ebenfalls nicht zu beriicksichtigen, so dass Hilfsantrag XI
grundsatzlich nicht anders zu bewerten ist als Hilfsantrag X.
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Die Besonderheit des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag X bzw. Hilfsantrag XI,
mit der allein sich die Patentfahigkeit begrinden lassen kénnte, kann sonach nur
noch darin bestehen, dass statt eines einzigen Entsperrbildes und Pfades zwei
Entsperrbilder und Pfade angezeigt werden, so dass der Benutzer mit der Ent-
scheidung, welches von beiden er betéatigt, bereits eine Auswahl trifft, welches

Anwendungsprogramm nach dem Entsperren aktiviert werden soll.

Eine solche Zuordnung von zwei Funktionsbildern und Pfaden zu zwei unter-
schiedlichen Anwendungen war im Zusammenhang mit beriihrungsempfindlichen

Benutzerschnittstellen jedoch bereits prinzipiell bekannt.

So beschreibt der ,N1 Quick Start Guide* (E14 = N14) auf den Seiten 11 bis 13
drei unterschiedliche Anwendungen (Start menu, Keyboard, Tools), die ausge-
hend von derselben Bildschirmanzeige (Seite 10) durch einen vertikalen Sweep
vom einem von drei Symbolen in der Ful3zeile des Neonode-Bildschirms aktiviert
werden. Welche Anwendung gestartet wird, hangt davon ab, von welchem Aus-

gangspunkt der Benutzer den vertikalen Sweep ausfiihrt.

Fur den Fachmann, der die Erweiterung der gesamten Funktionalitat eines Mobil-
telefons immer im Blick hat, lag es nahe, diese bekannte Moglichkeit zum Starten
von Applikationen auch bereits beim Entsperrvorgang einzusetzen und somit ver-
gleichbar zu der auf Seite 10 dargestellten Ful3zeile mehrere Ausgangspunkte fir
den auf Seite 9 beschriebenen ,Right Sweep to unlock” anzubieten, die dann nach
dem Entsperren zu unterschiedlichen Anwendungen fuhrten. Eine erfinderische

Tatigkeit kann darin nicht gesehen werden.

Demgegenuber ist die Beklagte der Auffassung, dass das im ,N1 Quick Start
Guide" gemal Seite 11 aktivierbare Startmeni keine ,Anwendung“ im Sinne der
Merkmale M3A / M3B sei, sondern erst nach seiner Aktivierung das Starten von
Anwendungen erlaube. Im Ubrigen sei der Seite 9 einerseits und den Seiten 10

bis 13 andererseits nicht entnehmbar, wie diese kombiniert werden missten, um
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zur beanspruchten Lehre zu gelangen; das sei nur bei rickschauender Betrach-

tungsweise maoglich.

Das vermag den Senat jedoch nicht zu Uberzeugen. Fir den Fachmann ist der
Beschreibung der drei von der Ful3zeile des Neonode-Mobiltelefons ausgehenden
vertikalen Sweeps die abstrakte technische Lehre entnehmbar, unterschiedlichen
Sweep-Positionen bzw. -Pfaden unterschiedliche Anwendungen zuzuordnen; in
diesem Sinne versteht der Fachmann auch den Aufruf des Startmends als ,An-
wendung®. Diese abstrakte Lehre auf den Entsperrbildschirm zu tGbertragen, ist fur
einen mit der benutzerfreundlichen Gestaltung von Benutzerschnittstellen befass-
ten Fachmann (s. 0. Abschnitt 3), der bekannte Gestaltungmdéglichkeiten auf an-

dere Interaktions-Szenarien anwendet, eine rein ,handwerkliche* Mallhahme.

7.5.3 Damit ist der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag X wie auch nach dem
ebenso zu beurteilenden Hilfsantrag Xl (s. 0.) nicht patentierbar. Mit dem Patent-

anspruch 1 fallt jeweils der gesamte Hilfsantrag.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 8§ 91 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus 8§ 99 Abs. 1 PatG,
§ 709 Satz 1 und 2 ZPO.

Sredl Merzbach Baumgardt Dr. Thum-Rung Dr. Forkel
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