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hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die muandliche Verhandlung vom 23. November 2000 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Grimm, des Richters Dipl.-Phys. Dr. Greis, der

Richterin PUschel sowie des Richters Dipl.-Ing. Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurtickgewiesen.

Grinde:

1. Auf die am 31. Juli 1993 beim Deutschen Patentamt eingegangene Patentan-
meldung P 43 26 237.6 - 32 wurde unter der Bezeichnung

"Verfahren zur Standortbestimmung von Fahrzeugen

des offentlichen Personenverkehrs"

am 8. August 1994 durch Beschlul® der Prufungsstelle fir Klasse GO8G das
Patent erteilt. Veroffentlichungstag der Patenterteilung ist der 15. Dezember 1994.

Nach Prifung zweier fur zulassig erachteter Einspriche der S... AG in B.../
M... (Einsprechende |) und der A... AG in S... (Einsprechende II)
hat die Patentabteilung 32 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschlul}

vom 8. Januar 1999 das Patent widerrufen. Gegen diesen Beschlul} richtet sich



die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie verteidigt das Patent mit dem am 23. Au-

gust 1999 eingegangenen Patentanspruch 1, der folgenden Wortlaut hat:

"Verfahren zur Standortbestimmung von Fahrzeugen des
offentlichen Personenverkehrs, wobei der aktuelle Standort
des Fahrzeuges Uber einen GPS-Empfanger, der an eine
Schnittstelle des Integrierten-Bord-Informations-Systems des
Fahrzeugs geschaltet wird, bestimmt und in Abhangigkeit
von dem aktuellen Fahrzeugstandort und der aktuellen Zeit
eine Information an die nachsten Haltestellen Uber Ankunfts-

zeit, Verspatung oder dgl. gesendet wird."

2. Im Beschwerdeverfahren wurden u.a. folgende Druckschriften in Betracht

gezogen:

[11 Der Nahverkehr 1/90, S. 52 - 58
[2] ETR42(1993) H.6, S. 418
[3] ETR 32(1983) H.12, S. 827 - 830

3. Die Patentinhaberin macht geltend, die Anbindung eines umfassenden Fahr-
gastinformationssystems fur den 6ffentlichen Personenverkehr an eine satelliten-
gestutzte (GPS-)Standortbestimmung sei aus den entgegengehaltenen Druck-
schriften heraus nicht nahegelegt. Insbesondere erfordere die dem Dokument [1]
entnehmbare Lehre zwingend erdgebundene Ortungssysteme und flhre den

Fachmann somit von der vorliegenden Erfindung weg.

Stand der Technik und Praxis am Anmeldetag des angegriffenen Patents seien
Einrichtungen mit entlang der Fahrstrecke angeordneten Baken, mit denen die
Position des Fahrzeugs registriert werde. Eine exakte Ortung, insbesondere in den

Zwischenbereichen sei damit nicht mdglich. Das streitpatentgemalle Verfahren



ermdgliche demgegenuber eine standige, quasi kontinuierliche Verfolgung des

Fahrzeugstandorts.

Die Patentinhaberin sieht in der Prufungspraxis von deutschen Patentbehdrden
einerseits und dem Europaischen Patentamt andererseits eine Benachteiligung
von Anmeldern, die nur den Weg einer nationalen deutschen Anmeldung
beschreiten; es solle daher die Rechtsbeschwerde zu der Frage zugelassen wer-
den, ob es Art 5 des Stralburger Patentibereinkommens, dessen Definition der
erfinderischen Téatigkeit sowohl in § 4 PatG als auch in Art 56 EPU (ibernommen
worden sei, gebiete, die Regeln des EPA zur Prufung auf erfinderische Tatigkeit
auch in nationalen deutschen Anmelde-, Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren

zuzulassen.

Die Patentinhaberin erklart in der muindlichen Verhandlung die Teilung des
Patents, indem der erteilte Anspruch 3 herausgetrennt und zum Gegenstand einer
Trennanmeldung gemacht wird. Sie bittet um ausdrickliche Sachentscheidung

Uber das um die Teilung verminderte Sachpatent und stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschlul} aufzuheben und das Patent
43 26 237 mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrechtzu-
erhalten: Patentanspruch 1, eingegangen am 23. Au-
gust 1999 (von den dort eingegangenen Patentansprichen 1
und 2 nur der 1.) Beschreibung und Figuren gemal} Patent-
schrift DE 43 26 237 C1;

Sie regt aullerdem an, die Rechtsbeschwerde zu der geman

Anlage zum Protokoll tGberreichten Rechtsfrage zuzulassen.

Die Einsprechenden stellen jeweils den Antrag,

die Beschwerde zurltickzuweisen.



Sie machen geltend, fur die aktuelle Fahrgastinformation an Haltestellen des Lini-
enverkehrs Uber Verspatungen sei es unerlaBRlich den aktuellen Standort des
Fahrzeugs zu bestimmen, um diesen mit dem Fahrplan vergleichen zu kdnnen.
Der Fachmann wahle dabei unter den bekannten Verfahren zur Ortsbestimmung
unter Abwagung der jeweiligen Vor- und Nachteile das fir den jeweiligen Fall
geeignetste aus, wobei sich fur den oberirdisch verlaufenden Verkehr das
bekannte GPS-System wegen seiner Vorteile aufdrange. Der Gegenstand des

geltenden Patentanspruchs 1 sei damit fur den Fachmann unmittelbar nahegelegt.

1. Die in der mundlichen Verhandlung abgegebene Teilungserklarung ist wirk-
sam. Sie bringt unzweideutig zum Ausdruck, dal® das Patent in zwei Teile getrennt
wird und legt fest, dal} derjenige Teil des Patents, der dem erteilten Patentan-
spruch 3 zugrundeliegt, in ein neues Prufungsverfahren Uberfuhrt werden soll. Mit
dem gestellten Antrag ist zugleich festgelegt, dal der Inhalt der erteilten Patent-
anspriuche 1 und 2 als Restpatent verbleibt. Dieser verbliebene Rest unterscheidet
sich vom abgetrennten Teil zumindest dadurch, dal} er die von der aktuellen Orts-
bestimmung, insbesondere mittels GPS, abhangige Fahrgastinformation betrifft,
wahrend der abgetrennte Teil auf die Fahrgastinformation in Verbindung mit der
Aktualisierung der Tarifzonenangabe der Entwerter/Fahrscheinautomaten gerich-

tet ist.

2. Der geltende Patentanspruch 1 des Stammpatents faldt die erteilten Anspri-
che 1 und 2 zusammen. Somit geht der nach erklarter Teilung des Patents der
bezuglich des Stammpatents gestellte Antrag der Patentinhaberin auch tUber das,
was nach der Teilung im Stammpatent verblieben ist, nicht hinaus. Die Patentin-
haberin hat um ausdrickliche Sachentscheidung Uber das verbleibende Stamm-

patent gebeten. Somit sieht sich der Senat nicht gehindert, vor Ablauf der Frist des



§ 39 Abs. 3 PatG im Verfahren des Stammpatents zu entscheiden. Die Teilanmel-

dung ist vor dem Deutschen Patent- und Markenamt anhangig geworden.

Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulassig, fuhrt jedoch bezlg-
lich des im Stammpatent verbliebenen Restes nicht zum Erfolg, weil der geltende
Patentanspruch die Voraussetzungen fur eine Aufrechterhaltung des Patents nicht
erfullt (§ 4 Satz 1 PatG).

1. Der geltende Patentanspruch ist unbestritten zulassig. Er ist gedeckt durch die
erteilten Patentanspriche 1 und 2 und ergibt sich in gleicher Weise aus den
ursprunglichen Patentanspruchen 1, 2, 4 und 8. Diesbezlglich bestehen keine

Bedenken.

2. Dem geltenden Patentanspruch 1 entnimmt der Fachmann, ein mit der Ent-
wicklung von Informationssystemen fur offentliche Verkehrsmittel befal3ter Fach-
hochschulingenieur der Fachrichtung Elektronik - abweichend von der von der
Patentinhaberin gewahlten Bezeichnung -, ein Verfahren zur Fahrgastinformation
im oOffentlichen Personenverkehr, bei dem die Standortbestimmung nur insoweit
eine Rolle spielt, als mittels GPS-Satellitennavigation die geographische Position
des jeweiligen Fahrzeugs bestimmt wird. Der Rechner eines bordseitigen Informa-
tionssystems vergleicht die ermittelte Position und die aktuelle Zeit mit dem Fahr-
plan und sendet eine entsprechende Meldung Uber evtl. Verspatungen, voraus-
sichtliche Ankunftszeiten und dgl. an die nachsten Haltestellen zur Information der

dort wartenden Fahrgaste.

3. Eine Lehre mit den Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1 ist nicht
patentfahig. Zwar ist sie in keiner der vorliegenden Entgegenhaltungen identisch

beschrieben und war daher im Prioritatszeitpunkt neu. Sie beruht aber nicht auf



einer erfinderischen Tatigkeit, weil sie sich fir den Fachmann in naheliegender

Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Ein einschlagiges Verfahren zur Fahrgastinformation Uber den aktuellen Betriebs-
zustand im Personennahverkehr ist in der Druckschrift [1] beschrieben. Der Auf-
satz behandelt zunachst unter der Zielsetzung einer Attraktivitatssteigerung offent-
licher Verkehrsmittel die generellen Anforderungen, die an ein solches Informati-
onssystem zu stellen sind. Hierzu gehort insbesondere eine frihzeitige Information
der Fahrgaste im Bereich von Haltestellen und Bahnhofen Uber Verspatungen,
aktuelle Fahr- und Ankunftszeiten, Betriebsstorungen u.s.w. (S. 52 mittl. Sp. letzter
Abs. bis S. 53 li. Sp. vorletzter Abs.). Konkrete Ausfihrungsformen werden hierzu
am Beispiel der Stadtbahn Rhein-Ruhr im Zusammenhang mit den dort vorgege-
benen Randbedingungen diskutiert. Die zur Losung des Problems unerlallliche
Standortbestimmung erfolgt bei diesem System durch Zuglaufverfolgung, die sich
bei dem schienengebundenen, weitgehend kreuzungsfreien und unterirdischen
Verkehrssystem zunachst anbietet, weil sie im jeweiligen Zuglenk-Rechner ohne-
hin schon vorgegeben ist, der auch Zugriff auf die entsprechenden Fahrplane hat
(S. 54 re. Sp. Abs. 4). Der Zuglenkrechner ermittelt auf dieser Basis Ankunftszei-
ten rsp. Verspatungen und meldet sie an die nachsten Haltestellen, wo sie optisch
und akustisch angezeigt werden. Dal} die aktuellen Orts- und Zeitkoordinaten des
jeweiligen Fahrzeugs ermittelt und mit dem zugehdrigen Fahrplan verglichen wer-
den muissen, wenn man eine Vorhersage Uber Ankunftszeiten und evtl. Verspa-
tungen machen will, ist im Ubrigen zwingend und fur den Fachmann selbstver-

standlich. Andernfalls ware eine entsprechende Fahrgastinformation nicht moglich.

Von der aus Druckschrift [1] entnehmbaren Lehre unterscheidet sich der Gegen-
stand des geltenden Patentanspruchs 1 somit lediglich dadurch, daf die Standort-

bestimmung Uber einen GPS-Empfanger erfolgen soll.

Schon in der Druckschrift [1] wird darauf hingewiesen, dal} die schienengebun-

dene Zuglaufverfolgung bei Kreuzungen, insbesondere auf Oberflachenstrecken



nicht ohne weiteres maoglich ist, die in Rede stehende Fahrgastinformation aber in
solchen Fallen prinzipiell ebenfalls erfolgen soll, wenn hierfur ein geeignetes Zug-
erfassungssystem zur Verfigung steht (S. 56 mittl. Sp. unter "nicht kreuzungsfreie
Strecken"). Der Fachmann hat also bei dem bekannten System durchaus Veran-
lassung, Uber ein geeignetes Ortungsverfahren, soweit es um komplexe oberirdi-
sche Verkehrswege geht, nachzudenken. Er wird dabei unter den bekannten
Ortungsverfahren unter Abwagung der jeweiligen bekannten Vor- und Nachteile
auswahlen und dabei auch die Satellitenortung mit GPS in seine Uberlegungen
einbeziehen, gerade wenn es um Strecken auf3erhalb von Tunnels geht und eine
dichte Folge von Standortbestimmungen erforderlich ist, vgl. Druckschrift [2] unter
"Satellitenortung von Zugen" insbesondere Sp. 3 Abs. 1 sowie Druckschrift [3]
S. 828 unter "3.4. Ortung mit Freistrahlfunksystemen". Mit dem a.a.O. jeweils vor-
geschlagenen einzigen Schritt, GPS als Ortungsverfahren fur Zige in Betracht zu
ziehen, ist der Fachmann aber auch bereits, ohne erfinderisch tatig geworden zu
sein, beim Gegenstand des geltenden, einzigen Patentanspruchs angelangt; denn

mehr besagt dieser nicht.

Bei dieser Sachlage war somit die Beschwerde zurickzuweisen.

4. FuUr die von der Patentinhaberin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde
sieht der Senat keine Veranlassung, da die Zulassungsgrinde des § 100 Abs. 2
PatG nicht vorliegen. Nicht nur ist schon fraglich, ob die von der Patentinhaberin
aufgeworfene Frage der Prufungspraxis von nationalen und europaischen Instan-
zen Uberhaupt eine Rechtsfrage betrifft (vgl. BPatG Mitt 1989, 115, 116), da sie
darauf hinauslauft, ob vorliegend der Gegenstand des Patentanspruchs zutreffend
als naheliegend beurteilt worden ist und die Beantwortung der Frage nach der
erfinderischen Tatigkeit letztlich durch eine dem Tatrichter vorbehaltene Wertung
erfolgt (vgl. BGH BIPMZ 1989, 133, 134 li. Sp. - Gurtumlenkung; Mitt 2000, 455
- Verglasungsdichtung), sondern es fehlt auch an ihrer Entscheidungserheblich-
keit. Denn nachdem zur vorliegenden Erfindung kein europaisches Patent und

somit auch keine divergierende Entscheidung des EPA existieren, besteht keiner-



lei Anhalt fur die Annahme, dall die Anwendung der Prifungsregeln des EPA
(problem-solution-approach, could-would-test u.s.w.) hier zu einem anderen
Ergebnis in der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit gefuhrt hatte, um so weni-
ger, als entsprechende Argumentationsmuster auch in der deutschen Prifungs-
praxis verwendet werden (zB, wenn die Frage nach der Veranlassung des Fach-
manns gestellt wird, vgl. Keukenschrijver, Neue Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs zum Patentrecht seit Inkrafttreten des 2. PatGAndG, Mitt 2000, 435, 440
re. Sp.; Anders, Die erfinderische Tatigkeit - der Prifungsansatz der deutschen
Instanzen, Mitt 2000, 41, 44 Ii. Sp.). Selbst wenn eine divergierende Entscheidung
des EPA zum selben Gegenstand vorgelegen hatte, ware diese aber, wie bereits
hdchstrichterlich geklart ist, nur als gewichtige sachverstandige Stellungnahme zu
bertcksichtigen gewesen (vgl. BGH GRUR 1998, 895 - Regenbecken; GRUR
1996, 757, 759 - Zahnkranzfraser).

Grimm Greis Puschel Schuster
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