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betreffend das européische Patent EP 1 147 375
(DE 599 11 994)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 4. Oktober 2011 durch den Vorsitzenden Richter Rauch und die
Richter Voit, Dipl.-Phys. Dr. Muller, Dipl.-Ing. Veit und Dipl.-Phys. Dr. Friedrich

fur Recht erkannt:

I. Das europdaische Patent 1 147 375 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teil-
weise fur nichtig erklart, dass

a) Patentanspruch 1 folgende Fassung erhalt:

Verfahren zur Leitung eines Fuhrers eines Fahrzeugs,
insbesondere eines Kraftfahrzeugs, Flugzeugs oder
Schiffs, von mindestens einem Start- zu mindestens ei-

nem Zielpunkt,

wobei eine Streckenabschnitte aufweisende Fahrtroute
von dem mindestens einen Start- zu dem mindestens ei-

nen Zielpunkt bestimmt wird,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Fahrzeugfihrer im Rahmen der Routenplanung
eine vorgegebene Eigenschaft fur einen potentiell zu mei-

denden Streckenabschnitt auswahlen kann,

wobei eine auswahlbare Eigenschaft eine

StralRenbenutzungsgebuhr ist,



wobei dem Fahrzeugfihrer die Streckenabschnitte zur
Kenntnis gebracht werden, die Uber die zuvor ausge-

wahlte Eigenschaft verfigen,

dass dem Fahrzeugfiihrer im Rahmen der Routenplanung
solche einzelnen Streckenabschnitte der Fahrtroute, die
Uber die zuvor ausgewdahlte Eigenschaft verfligen, zur je-
weiligen individuellen Auswahl oder Ablehnung angebo-

ten werden,

und dass abgelehnte Streckenabschnitte von der Routen-

planung ausgenommen werden.

b) Patentanspriche 2 bis 7 sich unmittelbar oder mittelbar
auf die geadnderte Fassung des Patentanspruchs 1 zu-

rickbeziehen.

Il.  Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

lll. Von den Kosten des Rechtsstreits tragt die Klagerin zwei Drit-

tel, die Beklagte ein Drittel.

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

des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents 1 147 375
(Streitpatent), das am 6. Oktober 1999 unter Inanspruchnahme der Prioritat der

Patentanmeldung DE 19859078 vom 21. Dezember 1998 angemeldet worden ist.



Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Deutsch veréffentlicht und wird beim
Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 599 11 994 gefiihrt. Es betrifft ein
Verfahren zur Routenberechnung und umfasst sieben Anspriche, die insgesamt
angegriffen sind. Anspruch 1 des Streitpatents hat folgenden Wortlaut:

1. Verfahren zur Leitung eines Fuhrers eines Fahr-
zeugs, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, Flug-
zeugs oder Schiffs, von mindestens einem Start- zu
mindestens einem Zielpunkt, wobei eine Fahrtroute
von dem mindestens einen Start- zu dem minde-
stens einen Zielpunkt bestimmt wird,

dadurch gekennzeichnet,

daR nach Vorgabe einer bestimmten Eigenschaft
dem Fahrzeugfuhrer im Rahmen der Routenpla-
nung solche Streckenabschnitte der Fahrtroute, die
uber die vorgegebene Eigenschaft verfugen, zurin-
dividuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten
werden, und dass abgelehnte Streckenabschnitte
von der Routenplanung ausgenommen werden.

Wegen der weiter angegriffenen und unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1
rickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 7 wird auf die Streitpatentschrift
EP 1 147 375 B1 Bezug genommen.

Die Klagerin meint, der Gegenstand des Streitpatents sei wegen fehlender Neu-
heit und fehlender erfinderischer Tatigkeit nicht patentfahig. Zur Begriindung bringt
sie u. a. vor, bereits vor dem Prioritatstag des Streitpatents bekannte Navigations-
systeme héatten die Mdoglichkeit geboten, entsprechend einer Vorgabe durch den
Benutzer Streckenabschnitte durch die Vorgabe bestimmter Kriterien auszuschlie-
Ben. So sei es etwa mdoglich gewesen, mautpflichtige Streckenabschnitte auszu-
schlief3en. Hierzu beruft sich die Klagerin insbesondere auf folgende Druckschrif-

ten und Dokumente und bietet Zeugenbeweis an:

NK3 EP 0372 840 A2
NK4 WO 93/09511 Al



NK5
NK8
NK9
NK10
NK11
NK12

NK13
NK15

EP 0838 797 Al

WO 99/14701 Al (altere Anmeldung)

US 5220 507 A

DE 4301875 Al

US 5508 930 A

Auszige aus einer Bedienungsanleitung zu der Software
»LAuto Route plus* der Fa. NextBase (mit Zusatzdokumenten
NK12a bis NK12h, NK14)

EP 0762 362 A2

JP-8233593, abstract

Die Klagerin beantragt,

das européische Patent EP 1 147 375 mit Wirkung fur das Ho-

heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang fur

nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Nichtigkeitsklage abzuweisen, hilfsweise die Klage abzuwei-

sen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in der Fassung gemalf

|. des Urteilstenors richtet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die zwischen den Parteien gewechsel-

ten Schriftsatze und die Sitzungsniederschrift Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Die zulassige Klage ist teilweise begriindet.

Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung ist sowohl gegenuber
der Druckschrift US5 220507 A (NK9) als auch gegentber der Druckschrift



EP 0838 797 A1 (NK5) nicht neu, Art. Il §6 IntPatUG i.V. m. Art. 138 Abs. 1
Buchst. a) i. V. m. Art. 54 EPU.

Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags ist jedoch neu und beruht auch auf
einer erfinderischen Tatigkeit, Art. 1l §6 IntPatUG i.V.m. Art. 138 Abs. 1
Buchst. a) i. V. m. Art. 54, 56 EPU. Die abhangigen Anspriiche 2 bis 7 werden von
Anspruch 1 mitgetragen.

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Leitung eines Fahrzeugs, insbeson-
dere eines Kraftfahrzeugs, Flugzeugs oder Schiffs, von mindestens einem Start-

zu mindestens einem Zielpunkt (vgl. Absatz [0001] der Streitpatentschrift).

Derartige, in Fahrzeugen installierte Navigationssysteme leiten den Fahrzeugfih-
rer durch optische oder akustische Ausgabe von Fahrtanweisungen von einem
aktuellen Standort zu einem gewuinschten Zielort, ohne dass er vor Fahrtantritt
eine Route planen oder wahrend der Fahrt den Routenverlauf nachvollziehen
muss. Die Navigationsdaten liegen in einem Speicher des Navigationsgerats, vor-
zugsweise auf CD-ROM, vor. Das Navigationsgerat nutzt etwa Fahrtstreckensen-
soren und einen Kompass und gegebenenfalls zusatzlich die tber Satelliten tUber-
tragenen Signale des GPS (Global Positioning System) zur Feststellung des mo-
mentanen Standorts und zur Berechnung entsprechender Navigationsanweisun-
gen, die zu einem vorbestimmten Ziel fihren (vgl. Absatz [0002] der Streitpatent-
schrift).

Es ist im Stand der Technik moglich, entsprechend einer Vorgabe durch den Be-
nutzer bestimmte Streckenabschnitte schon bei der Routenberechnung auszu-
schlieBen, etwa gebuhrenpflichtige Streckenabschnitte. Bei diesen vorbekannten
Geraten ist es jedoch nur mdglich, Streckenabschnitte generell bei der Routenbe-
rechnung zuzulassen oder von dieser auszunehmen (vgl. Absatz [0003] der

Streitpatentschrift).



Die Aufgabe der Erfindung besteht somit darin, dass der Benutzer eine fir ihn op-

timale Fahrtroute bestimmen kann.

2. Anspruch 1 der erteilten Fassung beschreibt ein Verfahren mit den folgenden

Merkmalen:

M1 Verfahren zur Leitung eines Fuhrers eines Fahrzeugs,
insbesondere eines Kraftfahrzeugs, Flugzeugs oder Schiffs,
von mindestens einem Start- zu mindestens einem Ziel-

punkt,

M2 wobei eine Fahrtroute von dem mindestens einen Start- zu

dem mindestens einen Zielpunkt bestimmt wird,

dadurch gekennzeichnet,

M3 dass nach Vorgabe einer bestimmten Eigenschaft dem
Fahrzeugfihrer im Rahmen der Routenplanung solche
Streckenabschnitte der Fahrtroute, die Uber die vorgege-
bene Eigenschaft verfliigen, zur individuellen Auswahl oder

Ablehnung angeboten werden,

M4 und dass abgelehnte Streckenabschnitte von der

Routenplanung ausgenommen werden.

3. Der kennzeichnende Teil des Patentanspruchs 1 ist wie folgt auszulegen:

a) Nach dem ersten Teilmerkmal von Merkmal 3 ist eine bestimmte Eigenschaft
vorgegeben, wobei sich diese Eigenschaft - wie sich aus dem Kontext ergibt - auf
Streckenabschnitte der zu ermittelnden Fahrtroute bezieht. Der Anspruchswortlaut
l&sst offen, ob die Vorgabe der Eigenschaft allein durch den Fahrzeugfthrer oder

(auch) durch das System erfolgt. Nach dem zweiten Teilmerkmal werden dem



Fahrzeugfiuhrer solche Streckenabschnitte der Fahrtroute, die Uber die vorgege-

bene Eigenschaft verfiigen, zur individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten.

b) Obwohl in Merkmal 3 (ebenso wie in Merkmal 4) das Wort ,Streckenabschnitt®
nur im Plural gebraucht wird, ist dadurch die Anwendung des Verfahrens auf eine

Fahrstrecke, die aus nur einem einzigen Streckenabschnitt besteht, nicht ausge-

schlossen.

c) Die Vorgabe einer bestimmten Eigenschaft erfolgt gemall dem ersten

Teilmerkmal ,im Rahmen der Routenplanung“. Dies kann nicht einschrankend so

verstanden werden, dass die Vorgabe in jedem Fall zu erfolgen hat, bevor die
Fahrtroute vom Rechner erstmals errechnet wird. Nach der Ausgestaltung gemar
Patentanspruch 2 wird erst nach Ausgabe eines Streckenabschnitts mit der vor-
gegebenen Eigenschaft und Verwerfen des ausgegebenen Streckenabschnitts
durch den Fahrzeugfuhrer ein alternativer Streckenabschnitt bestimmt, woraus er-
sichtlich ist, dass unter den Hauptanspruch 1 eine Fallgestaltung fallt, bei der zu-
nachst eine erste Route ohne Berlicksichtigung der spater abgelehnten Strecken-

abschnitte bestimmt wird.

Umgekehrt erscheint es aber nicht zwingend erforderlich, dass die Vorgabe der
Eigenschaft stets nach vorheriger, ohne Berlcksichtigung dieser Vorgabe durch-
gefuhrten Routenberechnung erfolgt, d. h. es muss - nach Ausgabe einzelner, mit
vorgegebenen Eigenschaften behafteter Streckenabschnitten und deren Ableh-
nung durch den Fahrzeugfuhrer - nicht zwingend zu einer zweiten Berechnung der
Route kommen. Eine derartige Auslegung hatte eine vom Sinngehalt des An-
spruchs nicht gebotene Einschrankung des Schutzgegenstands zur Folge und
ware daher unzuldssig (vgl. BGH GRUR 2007, 309 - Schussfadentransport). So-
mit kann ein anspruchsgemafRes Verfahren auch so ausgestaltet sein, dass dem
Fahrer bereits im Zuge der ersten Streckenberechnung bestimmte Streckenab-
schnitte mit vorgegebenen Eigenschaften zur Auswahl oder Ablehnung angeboten

werden.



d) Das zweite Teilmerkmal verlangt nicht, dass dem Fahrzeugfuhrer ausschliel3-
lich die Streckenabschnitte mit den vorgegebenen Eigenschaften angeboten wer-
den (diese Interpretation hatte die Klagerin zunachst schriftsatzlich vorgebracht, in
der mundlichen Verhandlung jedoch nicht mehr vertreten). Es ist vielmehr auch
dann erfullt, wenn dem Fahrer die genannten Streckenabschnitte zur Kenntnis ge-
bracht werden (etwa durch entsprechende Markierung), unabhangig davon, ob

daneben auch andere Streckenabschnitte angezeigt werden.

e) Umstritten ist zwischen den Parteien in diesem Zusammenhang insbesondere

die Bedeutung des Begriffs ,individuelle Auswahl”. Die Klagerin halt es fur ent-

scheidend, dass die Auswahl durch den Fahrer und nicht automatisch durch das
System erfolgt, unabhéngig davon, ob von der Auswahl (bei Vorhandensein meh-
rerer Streckenabschnitte) lediglich einzelne Streckenabschnitte betroffen sind oder
die Gesamtstrecke. Dem ist nicht zuzustimmen. Vielmehr legt bereits der An-
spruchswortlaut nahe, dass jeder einzelne Streckenabschnitt fir sich ausgewahlt
werden konnen muss. Dies wird durch die Erlauterungen in der Patentbeschrei-
bung (Abschnitt [0033]) untermauert. Danach kann der Fahrzeugfihrer (wenn ihm
Streckenabschnitte mit bestimmten Eigenschaften angezeigt werden), ,....den aus-
gegebenen Streckenabschnitt...akzeptieren.....oder diesen als unerwinscht ver-
werfen....“. Dies kann nur so verstanden werden, dass sich die Aus- oder Abwabhl
auf einzelne Streckenabschnitte bezieht. Gestlitzt wird diese Interpretation ferner
durch Abschnitt [0007] der Beschreibung, wonach der Vorteil des erfindungsge-
mafen Verfahrens darin bestehen soll, dass der Benutzer z. B. im Sinne einer
Abwagung zwischen einer kostengunstigen volligen Umgehung von Mautstral3en
und einer minimierten Fahrtdauer, die die Benutzung gebuhrenpflichtiger Stre-
ckenabschnitte sinnvoll erscheinen lasst, eine optimale Fahrtstrecke bestimmen
kénnen soll. Dies kann nur so verstanden werden, dass es ihm mdglich sein soll,
unter mehreren mautpflichtigen Streckenabschnitten einzelne auszuwahlen oder

ZU verwerfen.
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Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 erweist sich als nicht schutzfa-
hig, weil er nicht neu gegentber dem aus der Druckschrift NK9 bekannten Stand
der Technik ist.

1. Soist aus der Druckschrift NK9 (vgl. Spalte 1, Zeilen 10 bis 17) ein Verfahren
zur Leitung (navigation) eines Fihrers eines Fahrzeugs von mindestens einem
Start- (start location) zu mindestens einem Zielpunkt (destination location) (=
Merkmal M1) bekannt,

bei dem eine Fahrtroute (navigation route) von dem mindestens einen Start- zu
dem mindestens einen Zielpunkt bestimmt wird (navigation route apparatus in
which a desired route is calculated between a start location and a desired destina-

tion location) (= Merkmal M2).

Dabei werden nach Vorgabe einer bestimmten Eigenschaft (vgl. die Figur 2: prefe-
rences and detours), die z. B. eine hinsichtlich der Streckenlange (vgl. die Figur 3,
Bezugszeichen 35 bis 37, Spalte 6, Zeilen 1 bis 39) und Fahrzeit optimale Strecke
(total mileage and estimated travel time), langstes HauptstraRensegment (vgl. Fi-
gur 3, Bezugszeichen 41 bis 43, Spalte 7, Zeilen 34 bis 37) oder irgend ein ande-
res Kriterium (vgl. Spalte 9, Zeilen 14 bis 18: clearly another criterion for calcula-
ting an alternate route could be used) sein kann, dem Fahrzeugfiihrer im Rahmen
der Routenplanung solche Streckenabschnitte der Fahrtroute, die tUber die vorge-
gebene Eigenschaft verfiigen (vgl. die Figur 5: Angebot von drei Strecken ,route 1,
2 und 3“ die unterschiedliche Eigenschaften bezlglich der Fahrtzeit und der
Fahrtstrecke aufweisen, wobei route 1 z.B die Eigenschaft ,kirzeste und
schnellste Strecke® aufweist), zur individuellen Auswahl oder Ablehnung (vgl. die
Figur 5, Bezugszeichen 81: please select your preferred route, Spalte 6, Zeile 52
bis 55) angeboten (= Merkmal M3)
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und abgelehnte Streckenabschnitte (vgl. die Figur 3, Bezugszeichen 44: delete
any non-selected alternate route detours, Spalte 8, Zeilen 35 bis 39) von der

Routenplanung ausgenommen (= Merkmal M4).

Dabei handelt es sich beim Streckenabschnitt jeweils um die gesamte Strecke,
was durch den Wortlaut des Anspruchs 1 ebenfalls mit beansprucht ist (s. o.
l. 3. b).

Damit sind alle Merkmale des Gegenstands gemalR dem erteilten Patentan-

spruch 1 aus der Druckschrift NK9 bekannt.

2. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist ebenfalls nicht neu
gegeniuber dem aus der Druckschrift NK5 bekannten Stand der Technik.

Aus dieser Druckschrift ist (vgl. Spalte 5, Zeilen 34 bis 47) ein Verfahren zur Lei-
tung eines Fuhrers eines Fahrzeuges von mindestens einem Start- zu mindestens
einem Zielpunkt (= Merkmal M1) bekannt, bei dem (mit einer Rechenschaltung 1)
eine Fahrtroute von dem mindestens einen Start- zu dem mindestens einem Ziel-

punkt bestimmt wird (= Merkmal M2).

Wahrend der Fahrt wertet die Rechenschaltung empfangene Verkehrsinformatio-
nen aus und bietet bei Auftreten eines Staus auf der geplanten Route dem Fahr-
zeugfihrer eine Alternativroute mit voraussichtlich kirzerer Fahrtzeit zur individu-

ellen Auswahl oder Ablehnung an (vgl. Spalte 5, Zeile 48, bis Spalte 6, Zeile 8).

Dabei ist eine kirzere Fahrtzeit als bestimmte vorgegebene Eigenschaft anzuse-
hen. Dies geschieht wahrend der auch bei der Fahrt weiterhin stattfindenden
Routenplanung. Dabei ist die Alternativroute der Uber die vorgegebene Eigen-
schaft verfuigende Streckenabschnitt der Fahrtroute, der zur Auswahl oder Ableh-
nung angeboten wird. Da auch lediglich ein einzelner Streckenabschnitt vom An-

spruch 1 umfasst ist, ist das Merkmal M3 somit aus der Druckschrift NK5 bekannt.
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Der Fahrzeugfuhrer (vgl. Spalte 6, Zeile 27, bis Spalte 7, Zeile 2) trifft eine Ent-
scheidung beziglich des gewahlten Steckenabschnitts dadurch, dass er auf die-
sem zu fahren beginnt. Dies stellt die Rechenschaltung fest und liefert nachfol-
gend nur noch die Routeninformationen fiir diesen gewahlten Streckenabschnitt
und nimmt somit den abgelehnten Streckenabschnitt von der Routenplanung aus
(= Merkmal M4).

Damit sind ebenfalls alle Merkmale des Gegenstands gemald dem erteilten Pa-

tentanspruch 1 aus der Druckschrift NK5 bekannt.
l.
Als patentfahig erweist sich Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags.
1. Dieser beschreibt ein
M1 Verfahren zur Leitung eines Fuhrers eines Fahrzeugs, insbe-
sondere eines Kraftfahrzeugs, Flugzeugs oder Schiffs, von
mindestens einem Start- zu mindestens einem Zielpunkt,
M2a wobei eine Streckenabschnitte aufweisende Fahrtroute von
dem mindestens einen Start- zu dem mindestens einen Ziel-
punkt bestimmt wird,
dadurch gekennzeichnet,
M3a dass der Fahrzeugfihrer im Rahmen der Routenplanung
eine vorgegebene Eigenschaft fur einen potentiell zu mei-

denden Streckenabschnitt auswahlen kann,

M3b wobei eine auswahlbare Eigenschaft eine StralRenbenut-

zungsgebuhr ist,
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M3c wobei dem Fahrzeugfihrer die Streckenabschnitte zur
Kenntnis gebracht werden, die Uber die zuvor ausgewahlte

Eigenschatft verfugen,

M3d dass dem Fahrzeugfuhrer im Rahmen der Routenplanung
solche einzelnen Streckenabschnitte der Fahrtroute, die Gber
die zuvor ausgewéhlte Eigenschaft verfiigen, zur jeweiligen
individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten werden,

M4 und dass abgelehnte Streckenabschnitte von der Routenpla-

nung ausgenommen werden.

2. Diese Anspruchsfassung ist gegenuber der erteilten Fassung in zuldssiger

Weise beschrankt.

Keine Beschrankung enthalt allerdings die Formulierung in Merkmal M2a, wonach
die zu bestimmende Fahrtroute Streckenabschnitte aufweist; dies ist ebenso in

dem erteilten Patentanspruch 1 vorgesehen.

Nach Merkmal M3a erfolgt die Auswahl der Eigenschaft, die einem potentiell zu
meidenden Streckenabschnitt anhaften soll, ausschlief3lich durch den Fahrzeug-
fuhrer (und nicht auch selbstandig durch das System, was nach dem Wortlaut des
erteilten Anspruchs 1 maoglich ist, s. 0. I. 3. a), wobei die Auswahl aus einer vorge-
gebenen Liste getroffen wird. Eine solche Vorgehensweise ist dem Fachmann im
Streitpatent bei der Beschreibung des erfindungsgemalen Navigationssystems

als mogliche Ausgestaltung offenbart (Abschnitt [0030]).

Das in M3b zusatzlich enthaltene Merkmal der ,StraRennutzungsgebuhr, worauf
sich die mogliche Auswahl nunmehr in jedem Fall richten soll, ist u. a. in An-
spruch 7 des erteilten Patents sowie in Abschnitt [0030] der Patentbeschreibung

offenbart.
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Im Unterschied zu Merkmal M3 des erteilten Patentanspruchs 1 sollen nach den
nunmehrigen Merkmalen M3c und M3d die Streckenabschnitte, die Uber die zuvor
ausgewahlte Eigenschaft verfiigen, nicht nur (wie gemall Merkmal M3 des erteil-
ten Anspruchs 1) zur individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten, sondern
dariber hinaus auch ,zur Kenntnis gebracht* werden. Dieses zusatzliche Erfor-

dernis ist in Abschnitt [0033] der Beschreibung des Streitpatents offenbart.

Die weiteren Anderungen im Anspruchswortlaut, wonach ,einzelne* Streckenab-
schnitte zur ,jeweiligen® individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten werden,
beinhalten lediglich eine Klarstellung gegeniiber dem erteilten Anspruch 1; bereits
dessen Merkmal M3 war so zu verstehen, dass jeder einzelne Streckenabschnitt

fur sich ausgewahlt werden kann (s. o. I. 3. d).

Durch die bei den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs 1 gemal
Hilfsantrag vorgenommenen Anderungen wird auch der Schutzbereich des Streit-
patents nicht erweitert. Der Fachmann entnimmt dieser Anspruchsfassung keine
Verfahrensgestaltungen, die nicht bereits durch die erteilte Anspruchsfassung er-

fasst worden waren.

3. Das Verfahren nach dem geénderten Patentanspruch 1 ist gegenuber dem
Stand der Technik neu, da aus keiner der genannten Druckschriften die Merk-

malsgruppe M3a bis M3d bekannt ist.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags beruht
auch auf erfinderischer Tatigkeit, da der zustadndige Fachmann, ein Dipl.-Ing. (FH)
der Fachrichtung Elektronik mit mehrjahriger einschlagiger Berufserfahrung, in den
vorliegenden Druckschriften und Dokumenten keinen Hinweis zur Schaffung eines
Verfahrens mit den Merkmalen M3a bis M3d erhalt. Auch durch eine Kombination
dieser Druckschriften wird der Patentgegenstand dem Fachmann nicht nahe ge-

legt.
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a) Das Verfahren ist neu gegeniber der Druckschrift NK9, da bei dieser (vgl. die
Figur 2 mit Beschreibung Spalte 2, zweiter Absatz) eine bestimmte Eigenschaft
(Streckenlange, Fahrtzeit) vor der Routenberechnung fur die gesamte Strecke
vorgegeben wird und somit der Fahrzeugfuhrer im Rahmen der Routenplanung
keine vorgegebene Eigenschaft fiir einen potentiell zu meidenden Streckenab-
schnitt auswéhlen kann (entsprechend Merkmal M3a), und ihm somit auch keine
einzelnen Streckenabschnitte zur Kenntnis gebracht und zur Auswahl oder Ableh-
nung angeboten werden, die Uber die zuvor ausgewahlte Eigenschaft verfiigen

(entsprechend den Merkmalen M3c und M3d).

Eine derartige Ausgestaltung ist durch die Druckschrift NK9 auch nicht nahege-
legt, da dort wegen der langen Zeitdauer der Berechnung die Route vor der Fahrt

berechnet wird und eine nachtragliche Berechnung vermieden werden soll.

Zudem wird in der Druckschrift NK9 die Stral3enbenutzungsgebihr als auswéahl-
bare Eigenschaft, wie im Merkmal M3b beansprucht ist, nicht erwahnt, da es dort
lediglich um die Streckenldnge und die Fahrtzeit geht. Da jedoch der Gegenstand
des Patentanspruchs 1 gemalR Hilfsantrag auch ohne den letztgenannten Unter-
schied eine ausreichende Erfindungshohe aufweist, kann vorliegend dahingestellt
bleiben, ob es sich bei der StralRennutzungsgebuhr um ein technisches Merkmal
handelt, das bei der Prifung der erfinderischen Téatigkeit Gberhaupt bertcksichtigt

werden darf (was von der Klagerin bestritten wird).

b) Das Verfahren ist ebenfalls neu gegenuber der Druckschrift NK5, da dort die
Eigenschaft (Fahrtzeit) durch das System vorgegeben wird und nicht durch den
Fahrzeugfiuhrer auswahlbar ist. Weiterhin werden dem Fahrzeugfuhrer auch keine
einzelnen Streckenabschnitte zur Kenntnis gebracht und zur Auswahl oder Ableh-
nung angeboten, sondern nur die gesamte Strecke. Eine Stral3enbenutzungsge-

biihr ist im Ubrigen ebenfalls nicht erwahnt.

Durch die Druckschrift NK5 ist das mit Patentanspruch 1 i. d. Fassung des Hilfs-

antrags beanspruchte Verfahren auch nicht nahegelegt, da dort eine geénderte
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Route nicht schon wahrend der Routenplanung, also vor der Fahrt, festgelegt wird,
sondern erst wahrend der Fahrt, z. B. bei unerwartetem Auftreten eines Staus (vgl.
Spalte 5, letzter Absatz, bis Spalte 6, dritter Absatz).

c) Das Verfahren ist auch neu gegentuber der Bedienungsanleitung gemaf dem
Dokument NK12. Dort werden vorgegebene Eigenschaften fir die gesamte Stre-
cke und nicht nur fur einzelne Streckenabschnitte ausgewéhlt. Auch werden alle
Streckenabschnitte und nicht nur einzelne Streckenabschnitte, die tUber die aus-
gewahlte Eigenschaft verfiigen (wie dies in der Merkmalsgruppe M3a bis M3d be-

ansprucht ist), angeboten.

Eine derartige Ausgestaltung ist durch die Druckschrift NK12 auch nicht nahege-
legt, da hier die Strecke in ihrer Gesamtheit (vgl. Seite 31, erster Absatz) be-

stimmte Eigenschaften aufweisen soll und nicht nur einzelne Streckenabschnitte.

d) Auch gegeniber der alteren Anmeldung gemafl Druckschrift NK8 ist das
beanspruchte Verfahren neu. Danach sind bestimmte Eigenschaften vorgegeben
und der Fahrzeugfuhrer kann diese nicht im Rahmen der Routenplanung flr einen
potentiell zu vermeidenden Streckenabschnitt auswahlen (vgl. Figur 4 mit Be-
schreibung Seite 10, Zeile 5, bis Seite 11, Zeile 28).

e) Die ubrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen weiter ab und ha-

ben in der mundlichen Verhandlung auch keine Rolle gespielt.

Da der Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag patentfahig ist, gilt dies auch fur die
auf ihn direkt oder indirekt riickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 7 gemalR Hilfsan-

trag.
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V.

Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO, die

Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs. 1 PatG i. V. m.

§ 709 ZPO.

Rauch Voit Dr. Muller Veit Dr. Friedrich
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