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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 101 35 739

BPatG 154
08.05



hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 18. Februar 2008 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Phys. Dr. Bastian, den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin Martens
sowie den Richter Dipl.-Ing. Kleinschmidt

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

Grinde

Im Einspruch ist fehlende Patentfahigkeit geltend gemacht worden.

Die Einsprechende beantragt,
das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,
das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten, hilfsweise mit den Hilfs-
antrdgen 1 und 2, gemal’ Schriftsatz vom 30. Januar 2008, weiter
hilfsweise mit Hilfsantrag 3, Uberreicht in der mundlichen Ver-

handlung, beschrankt aufrechtzuerhalten.

Der Patentanspruch 1 gemalR Hauptantrag lautet (Gliederungszeichen 1 bis 1.4
eingefugt):

,»1.(1) Navigationsvorrichtung zur Navigation eines Fahrzeugs ins-

besondere in einem StralRennetz,



(1.1) wobei eine Fahrtroute von einem Startpunkt zu einem Ziel-
punkt berechenbar ist,

(1.2) wobei eine aktuelle Position des Fahrzeugs von der
Navigationsvorrichtung ermittelbar ist,

(2.3) wobei eine Position durch die Betéatigung eines Bedienele-
ments speicherbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

(1.4) mit einer erneuten Betatigung des Bedienele-
ments (8, 5, 6, 19) die gespeicherte Position als Fahrziel in

die Navigationsvorrichtung (1) eingebbar ist.”

Der Patentanspruch 1 gemafd Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Patentan-
spruch 1 gemaR Hauptantrag durch Anderungen in den Merkmalen 1.1, 1.3
und 1.4 (in kursiv), und am Ende ist ein weiteres Merkmal (Gliederungszei-

chen 1.5) hinzugeflgt, er lautet:

»1.(1) Navigationsvorrichtung zur Navigation eines Fahrzeugs ins-
besondere in einem Stral3ennetz,

(1.1) wobei eine Fahrtroute von einem Startpunkt zu einem Fahr-
ziel berechenbar ist,

(1.2) wobei eine aktuelle Position des Fahrzeugs von der
Navigationsvorrichtung ermittelbar ist,

(2.3) wobei eine Position durch die Betatigung einer Drucktaste
speicherbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

(1.4) mit einer erneuten Betéatigung der Drucktaste (8) die gespei-
cherte Position als Fahrziel in die Navigationsvorrich-
tung (1) eingebbar ist und

(1.5) dass mit der Eingabe der gespeicherten Position als Fahr-

ziel eine Routenflhrung von der aktuellen Position (12) des



Fahrzeugs zu der gespeicherten Position automatisch

startbar ist.”

Der Patentanspruch 1 gemafd Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Patentan-
spruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 durch eine Anderung in Merkmal 1.4 (in kursiv), er

lautet:

,»1.(1) Navigationsvorrichtung zur Navigation eines Fahrzeugs ins-
besondere in einem Stral3ennetz,

(1.1) wobei eine Fahrtroute von einem Startpunkt zu einem Fahr-
ziel berechenbar ist,

(1.2) wobei eine aktuelle Position des Fahrzeugs von der
Navigationsvorrichtung ermittelbar ist,

(2.3) wobei eine Position durch die Betatigung einer Drucktaste
speicherbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass

(1.4) mit einer erneuten Betatigung der Drucktaste (8) die gespei-
cherte Position als Fahrziel in die Navigationsvorrich-
tung (1) ohne eine Auswahl aus einer Liste eingebbar ist
und

(1.5) dass mit der Eingabe der gespeicherten Position als Fahr-
ziel eine Routenflhrung von der aktuellen Position (12) des
Fahrzeugs zu der gespeicherten Position automatisch

startbar ist.”

Der Patentanspruch 1 gemdafR Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Patentan-
spruch 1 gemaR Hilfsantrag 2 durch eine Anderung in Merkmal 1.3 (in kursiv), er

lautet:

»1.(1) Navigationsvorrichtung zur Navigation eines Fahrzeugs ins-

besondere in einem StraRennetz,



(1.1) wobei eine Fahrtroute von einem Startpunkt zu einem Fahr-
ziel berechenbar ist,

(1.2) wobei eine aktuelle Position des Fahrzeugs von der Naviga-
tionsvorrichtung ermittelbar ist,

(2.3) wobei die aktuelle Position durch die Betédtigung einer
Drucktaste speicherbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

(1.4) mit einer erneuten Betatigung der Drucktaste (8) die gespei-
cherte Position als Fahrziel in die Navigationsvorrich-
tung (1) ohne eine Auswahl aus einer Liste eingebbar ist
und

(1.5) dass mit der Eingabe der gespeicherten Position als Fahr-
ziel eine Routenflihrung von der aktuellen Position (12) des
Fahrzeugs zu der gespeicherten Position automatisch
startbar ist.”

Zum Stand der Technik wird u. a. erdrtert die von der Einsprechenden genannte

D2 Betriebsanleitung fur das Gerat ,Sound 30 APS*, als Redaktions-
schluss ist der 31. Januar 2000 angegeben.

Die Einsprechende fuhrt aus, der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemaR
Hauptantrag und gemal Hilfsantrdgen beruhe gegentiber dem genannten Stand
der Technik zumindest nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Des weiteren sei es
fraglich, ob alle Merkmale insbesondere der Gegenstande gemaR den Hilfsantra-
gen den ursprunglichen Unterlagen als zur Erfindung gehérend entnehmbar sind
und ob das Teilmerkmal ,ohne eine Auswahl aus einer Liste* in Merkmal 1.4 des
Patentanspruchs 1 gemal3 den Hilfsantrdgen 2 und 3 zul&ssig ist.

Die Patentinhaberin ist dagegen der Ansicht, der Gegenstand des Patentanspru-

ches 1 gemald Hauptantrag und dementsprechend vor allem gemal den Hilfsan-



trdgen sei neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tatigkeit. Eine gemali
Streitpatent beanspruchte Speicherung der aktuellen Position des Fahrzeugs
durch die Betatigung einer Drucktaste und darauf folgend, dass mit einer erneuten
Betatigung der Drucktaste die gespeicherte Position als Fahrziel in die Navigati-
onsvorrichtung ohne eine Auswahl aus einer Liste eingebbar ist und dass mit der
Eingabe der gespeicherten Position als Fahrziel eine Routenfiihrung von einer
aktuellen Position des Fahrzeugs zu der gespeicherten Position automatisch
startbar ist, sei aus der Bedienungsanleitung D2 nicht als bekannt entnehmbar
und dem Fachmann auch nicht nahegelegt. Die in D2 beschriebenen Bedienvor-
gange wiurden entgegen dem Streitpatent vielmehr auf einer Auswahl aus einer
Liste (einem Bedienmeni) beruhen und mehrfache Betatigungen von mehreren
Bedienelementen umfassen. Die Navigationsvorrichtung des Streitpatents weise
demgegenuber den Vorteil einer einfachen und sicheren Bedienung auf. lhre
schriftsatzlich geltend gemachten Bedenken, dass D2 nicht als Stand der Technik
gelte, hat die Patentinhaberin in der mundlichen Verhandlung nicht aufrechterhal-

ten.

Der Einspruch ist zuléassig. Er fuhrt zum Widerruf des Patents. Das Patent ist nicht
rechtsbestandig, der Gegenstand des Patentanspruches 1 jeweils gemal? Haupt-
antrag und geman Hilfsantrdgen ist nach den 88 1 und 3, resp. 4 PatG nicht pa-

tentfahig.

Als Fachmann ist ein Diplomingenieur der Elektrotechnik mit besonderer Erfah-
rung auf dem Gebiet der Entwicklung und der Fertigung von Navigationssystemen

anzusehen.

Die Betriebsanleitung D2 hat die Einsprechende im Original vorgelegt. Auf
Seite 73 ist als Redaktionsschluss der 31. Januar 2000 genannt. Nach Uberzeu-

gung des Senats ist insbesondere unter Heranziehung der in Rechtssprechung



und Literatur entwickelten Grundséatze des Anscheinsbeweises (prima facie) die
Betriebsanleitung D2 vor dem fur den Zeitrang der Anmeldung maf3geblichen Tag
(Anmeldetag: 21. Juli 2001) der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden und
zahlt somit zum Stand der Technik (vgl. BPatG GRUR 1991, 821-823 - Hoch-

spannungstransformator, m. w. N.).

Zum Hauptantrag und zu den Hilfsantrdgen 1 und 2

Die Gegenstande der Patentanspriche 1 gemald Hauptantrag und gemaR den
Hilfsantrdgen 1 und 2 umfassen jeweils den Gegenstand des enger gefassten
Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 3. Dabei benennen nach dem Verstandnis
des Fachmannes der in Merkmal 1.1 des Anspruchs 1 nach Hauptantrag verwen-
dete Begriff ,Zielpunkt* und der in demselben Merkmal der jeweiligen Anspriiche 1
nach den Hilfsantrdgen gebrauchte Begriff ,Fahrziel* synonym jeweils ein und
denselben Sachverhalt, ndmlich das Ziel der berechenbaren Fahrtroute (BGH,
GRUR 2007, 859-862 - Informationsubermittlungsverfahren ). Nachdem der Ge-
genstand des Patentanspruchs 1 gemaR Hilfsantrag 3 - wie die nachfolgenden
Ausfuhrungen zum Hilfsantrag 3 zeigen - nicht patentfahig ist, sind auch die Ge-
genstande der Patentanspriche 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsantra-
gen 1 und 2 nicht patentfahig.

Zum Hilfsantrag 3

Der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemalR Hilfsantrag 3 beruht nicht auf ei-
ner erfinderischen Tatigkeit, er ist dem Fachmann durch die Druckschrift D2 in

Verbindung mit seinem Fachwissen und Fachkénnen nahegelegt.

Aus der Betriebsanleitung D2, vgl. die Seite 2, linke Spalte, zweiter Absatz und
rechte Spalte letzter Absatz, ist eine Navigationsvorrichtung (Auto Pilot System)
zur Navigation eines Fahrzeugs insbesondere in einem Stral3ennetz als bekannt

entnehmbar (Merkmal 1). Mit der bekannten Navigationsvorrichtung ist eine Fahrt-



route von einem Startpunkt zu einem Fahrziel berechenbar (Seite 54, rechte
Spalte, erster Absatz i. V. m. Seite 46, rechte Spalte, erster Absatz, z. B. die Be-
rechnung einer Route von Hamburg (entspricht Startpunkt) nach Minchen (ent-
spricht Fahrziel/Zielpunkt) - Merkmal 1.1). Die aktuelle Position (der momentane
Standort) des Fahrzeugs ist von der Navigationsvorrichtung ermittelbar (Seite 53,
rechte Spalte - Merkmal 1.2). Durch die Betatigung einer Drucktaste (indem der
rechte Drehregler 10 der bekannten Einrichtung final gedrickt wird, dieser wirkt
somit als Drucktaste) ist die aktuelle Position in einem Zielspeicher speicherbar
(Seite 53, rechte Spalte, bis S. 54, linke Spalte - Merkmal 1.3). Mit einer erneuten
Betatigung des rechten Drehreglers 10 aus D2 ist die gespeicherte Position als
Fahrziel in die Navigationsvorrichtung ohne eine Auswahl aus einer Liste eingeb-
bar (wobei die erneute Betatigung des rechten Drehreglers 10, wie vorstehend
aufgezeigt, ein - finales - Dricken des Drehreglers 10 umfasst, D2, Seite 41 linke
Spalte - Merkmal 1.4). Zwar erfordert die solcherart aus D2 als bekannt entnehm-
bare Eingabe der gespeicherten Position als Fahrziel eine Auswahl des Menu-
Punktes ,LETZTES ZIEL" aus einem Navigations-Grund-Meni, eine solche Menu-
Auswahl versteht der Fachmann jedoch nicht als Auswabhl aus einer Liste von z. B.
Fahrzielen, auch diesbezlgliche Ausfiihrungen im Streitpatent stehen einem sol-
chen Verstandnis zumindest nicht entgegen (vgl. Streitpatentschrift, Listen gemaf
Spalte 1 Zeilen 26 bis 62 im Gegensatz zur Auswahl von Funktionen gemal
Spalte 2 Zeile 65 bis Spalte 3 Zeile 2 - BGH GRUR 1999, 909-914 - Spann-
schraube). Schliel3lich ist bei der aus D2 bekannten Einrichtung mit der Eingabe
der gespeicherten Position als Fahrziel eine Routenfiihrung von der aktuellen Po-
sition des Fahrzeugs zu der gespeicherten Position startbar (Seite 40, rechte
Spalte, letzter Absatz - Teil Merkmal 1.5). Zwar ist ein automatisches Starten in D2
nicht explizit genannt, eine Automatisierung von Bedienungsablaufen liegt aber bei
den hier in Rede stehenden Navigationsvorrichtungen im Griffbereich des Fach-
mannes, veranlasst bspw. durch Benutzerwiinsche (vgl. dazu GRUR 2002, 418 -
SELBSTBEDIENUNGS-CHIPKARTENAUSGABE) oder durch Sicherheitsiiberle-
gungen, die eine mdglichst einfache Bedienung der Navigationsvorrichtung erfor-

dern ohne Ablenkung vom Verkehrsgeschehen, solche Automatismen sind auch in



D2 bereits angesprochen (vgl. z. B. Seite 2, rechte Spalte, oder Seite 47, rechte
Spalte). Jedenfalls Ubersteigt ein automatisches Starten der Routenfihrung ge-
mald Merkmal 1.5 des Patentanspruchs 1 nicht das Mal3 dessen, was von einem

Fachmann bei durchschnittichem Handeln erwartet werden kann.

Damit ist der Fachmann ohne erfinderische Uberlegungen zum Gegenstand des
Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 gelangt.

Die Argumentation der Patentinhaberin, dass die aus D2 als bekannt entnehmba-
ren Bedienvorgdnge mehrfache Betétigungen von mehreren Bedienelementen
umfassen und auf einer Auswahl aus einer Liste beruhen wiirden, wogegen bei
der Navigationsvorrichtung gemaf Patentanspruch 1 die aktuelle Position des
Fahrzeugs durch die Betatigung einer Drucktaste und darauf folgend, mit einer er-
neuten Betatigung ein und derselben Drucktaste die gespeicherte Position als
Fahrziel in die Navigationsvorrichtung ohne eine Auswahl aus einer Liste eingeb-
bar sei, findet zunachst so keinen Rulckhalt in der Formulierung des Anspruchs 1
nach Hilfsantrag 3. Jedoch auch unter Bericksichtigung dieser Betrachtungsweise
ware es fur den Fachmann nahe liegend, ein und dasselbe Bedienelement mehr-
fach zu nutzen, wie dies auch bzgl. des Drehreglers 10 aus D2 als bekannt ent-
nehmbar und oben zu den Merkmalen 1.3 und 1.4 ausgefihrt ist. Auch ist bei der
bekannten Navigationsvorrichtung gemafR D2 die gespeicherte Position als Fahr-
ziel in die Navigationsvorrichtung ohne eine Auswahl aus einer Liste eingebbar,
wie ebenfalls oben zu Merkmal 1.4 dargelegt. Schliel3lich ist auch das Zusam-
menfassen von mehrfachen Bedienvorgangen zu einer einzigen Betéatigung eines
Bedienelements dem Fachmann gelaufig, wie dies oben zu Merkmal 1.5 bzgl. der
Automatisierung von Bedienungsablaufen ausgefihrt wurde. Auch hier handelt es
sich um eine routinemafige Anwendung des dem Fachmann zur Verfiigung ste-
henden Wissens und Kénnens, der Rahmen des blichen fachménnischen Han-

delns wird dabei nicht verlassen.
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Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob die jeweiligen Patentanspriche 1 zu-
lassig formuliert sind, resp. ob die Gegenstande der jeweiligen Patentanspriiche 1
nach Haupt- und Hilfsantragen den urspriinglichen Unterlagen als zur Erfindung

gehdrend entnehmbar sind.

Dr. Bastian Dr. Hartung Martens Kleinschmidt
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