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betreffend das europaische Patent 1 599 703
(DE 60 2004 005 427)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 10. Mai 2011 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Rich-
terin Friehe, die Richter Dipl.-Phys. Dr. Morawek, Dipl.-Phys. Dr. Miller und Dipl.-
Ing. Veit

fur Recht erkannt:

I. Das européische Patent 1599 703 wird mit Wirkung fir die
Bundesrepublik Deutschland fur nichtig erklart.

Il. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

lll. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung von
120 % des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreck-

bar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents 1 599 703
(Streitpatent), das am 26. Februar 2004 unter Inanspruchnahme der Prioritaten
der britischen Patentanmeldungen GB 0304358 vom 26. Februar 2003 und
GB 0305175 vom 7. Méarz 2003 angemeldet worden ist. Das Streitpatent ist in der
Verfahrenssprache Englisch veroffentlicht und wird beim Deutschen Patent- und
Markenamt unter der Nr. 60 2004 005 427 gefuhrt. Es betrifft eine Navigationsein-
richtung mit Berthrungsschirm und umfasst acht Anspriiche, die samtlich ange-

griffen sind.



Die unabhangigen Patentanspriiche 1 und 5 lauten in der Verfahrenssprache Eng-

lisch:

1. A pordable navigation device programmed with a
map database and software that enables a route o
be planned and generates (i) a normal navigation
mode screen that is displayed on a touch screen
display, in which the current position of the device is
shown on a map, together with a graphical indication
of at least some of the route to be taken or (i) & menu
screen,
which device iz arranged so that, if a user touches
the display at a pre-defined zone that is at least
0.7em? in area, that causes the normal navigation
mode screen to be replaced with the menu screen,
the menu screen enabling core navigation functions
listed on the menu screen to be selected by a user

touching an associated icon or key shown on the
touch screen display, also at a zone that is at least
0.7cm? in area,

5. A method of displaying navigation information, the
method being deployed in a portable navigation de-
vice programmed with a map database and software
that enables a route to be planned; the method com-
prising the steps of:

{a) the device displaying on a touch screen dis-
play a normal navigation mode screen at which
the current position of the device is shown on a
map, together with a graphical indication of at
lzast some of the route to be taken; and

{b) the device being operable such that, if a user
touches the display at a pre-defined zone that
iz at least 0.7cm? in area, that causes the normal
navigation mode screen (o be replaced with a
menu screen, the menu screen enabling core
navigation functions listed on the menu screen
to be selected by a user touching an associated
icon or key shown on the touch screen display,
also at a zone that is at least 0.7cm? in area.

und in deutscher Sprache:



Eine tragbare Mavigationseinrichtung, die mit einer
Kartendatenbank und Software programmiert ist,
welche es ermbglichl, sine Fahrtroute zu planen und
{i} ginen narmalen Navigationsmadushildschirm, der
auf einem Berihrungsbildschirmdisplay angezeigt
ist, bei dem die gegenwartige Fosition der Einrich-
tung auf einer Karte zusammen mit einer grafischen
Angabe Ober zumindest einen Teil der zu nehmen-
den Fahrtroute gezeigtwird, oder (i) ginen Mendbild-
schirm erzeugt,

wobei die Einrichtung derart ausgefihrt ist, dass

wenn ein Anwender das Display an einer vorher fest-
gelegten Zone, die einen Bereich von zumindest 0,7
cm? aufweist, beriihrt, bewirkt wird, dass der norma-
le Mavigationsmodusbildschirm durch den Men-
ubildschirm ersetzt wird, wober der Menibildschirm
das Wahlen von aul dem Mendbildschirm aufgeli-
slelen Kermnavigationsfunktionen erméglichl, indem
der Anwender ein enlsprechendes Bildsymbal oder
einen entsprechendan Schliissel, dasfder auf dem
Berihrungsbildschirmdisplay gezeigt ist, ebenfalls
an einer Zone, die einen Bersich von zumindest 0,7
cm? aufweist, berihrt.

Ein Verfahren zur Anzeige von Navigationsinforma-
tionen, wobei das Verfahren in einer tragbaran Ma-
vigationseinrichtung eingesetzt wird, welche mit ai-
ner Kartendatenbank und Software programmiert
wurde, die das Planen einer Fahriroute ermdglicht;
wobei das Verfahren folgende Schritte beinhaltet:

(a) Die Einrichtung gibt auf einem Berdhrungs-
hildschirmdisplay einen normalen Mavigations-
modusbildgchirm an, auf dem die gegenwartige
Pasition der Einrichtung auf einer Karte zusam-
men mit einer grafischen Angabe Ober zumin-
dest einen Teil der zu nehmenden Fahriroute
gezeigl wird, und
(b} die Einrichtung funktioniert derar, dass
wenn ein Anwender das Display an einer varher
festgelegten Zone, die einen Bereich von zumin-
dest 0,7 cm? aufweist, berlhrt, bewirkl wird,
dass der normale Mavigationsmodusbildschirm
durch einen Menibildschirm ersetzt wird,

wobei der Mendbildschirm das Wahlen von auf dem
Menibildschirm aufgelisteten Kernnavigationsfunk-
tionen ermadaglicht, indem der Anwender ein entspre-
chendes Bildsymbol oder einen entsprechenden
Schlissal, das/der auf dem Berbhrungsbildschirm-
display gezeigt ist, abenfallz an einer Zone, die ainen
Bereich von zumindest 0,7 cm? aufweist, beriihrt,



Wegen der weiteren unmittelbar oder mittelbar auf die Anspriiche 1 bzw. 5 rick-
bezogenen Anspriiche 2 bis 4 bzw. 6 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift
EP 1 599 703 B1 Bezug genommen.

Die Klagerin stiutzt ihre Klage auf fehlende Neuheit und fehlende erfinderische Ta-
tigkeit der unabhangigen Patentanspriche 1 und 5. Die Unteranspriche 2 bis 4
und 6 bis 8 konnten keinen selbstandigen Schutz begriinden. Sie beruft sich auf
verschiedene Druckschriften, darunter

K11: TomTom Navigator, Bedienungsanleitung, 1996-2002, Palmtop B.V., The
Netherlands.

Die Klagerin ist der Ansicht, dass die in Anspruch genommenen Prioritaten dem
Streitpatent nicht zuk&dmen, da das Merkmal, wonach die beriihrungsempfindliche
Zone einen Bereich von zumindest 0,7 cm? aufweise, in den Prioritatsdokumenten
nicht offenbart sei. Der mafigebliche Zeitrang des Streitpatents sei folglich der
Anmeldetag der WO 2004/076979, also der 26. Februar 2004.

Die Klagerin beantragt,

das Patent EP 1599 703 B1 mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet

der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Der Beklagte beantragt,

die Klage insgesamt,

hilfsweise insoweit abzuweisen, als sie sich gegen die Patentan-

spruche 1 bis 8 in folgender Fassung richtet:

1. Eine tragbare Navigationseinrichtung mit einem integralen

GPS-Empfanger, welche Navigationseinrichtung mit einer Kar-



tendatenbank und Software programmiert ist, welche es ermdg-

licht, eine Fahrtroute zu planen und

2.

(i) einen normalen Navigationsmodusbildschirm, der auf ei-
nem Beruhrungsbildschirmdisplay angezeigt ist, bei dem die
gegenwartige Position der Einrichtung auf einer Karte zu-
sammen mit einer grafischen Angabe lUber zumindest einen
Teil der zu nehmenden Fahrtroute gezeigt wird, oder

(ii) einen Menubildschirm erzeugt;

wobei die Einrichtung derart ausgefihrt ist, dass wenn ein
Anwender das Display an einer vorher festgelegten Zone, die
einen Bereich von zumindest 0,7 cm? aufweist, berthrt, be-
wirkt wird, dass der normale Navigationsmodusbildschirm
durch den Menubildschirm vollstéandig ersetzt wird, wobei der
Menubildschirm das Wahlen von auf dem Menubildschirm
aufgelisteten Kernnavigationsfunktionen ermoglicht, indem
der Anwender ein entsprechendes Bildsymbol oder eine ent-
sprechende Taste, das/die auf dem Beruhrungsbildschirm-
display gezeigt ist, ebenfalls an einer Zone, die einen Be-

reich von zumindest 0,7 cm? aufweist, beruhrt.

Einrichtung gemald Anspruch 1, wobei die Software mit ei-

nem Taschencomputer betrieben wird.

3.

Einrichtung gemald einem der vorhergehenden Anspriche,

wobei die Einrichtung in einem Fahrzeug montiert wird.

4.

Einrichtung gemaf einem der vorhergehenden Anspriche,

wobei die Beruhrungszone durch ein einmaliges oder ein

zweimaliges Berihren aktiviert wird.

5.

Ein Verfahren zur Anzeige von Navigationsinformationen,

wobei das Verfahren in einer tragbaren Navigationseinrichtung



mit einem integralen GPS-Empfanger eingesetzt wird, welche mit
einer Kartendatenbank und Software programmiert wurde, die
das Planen einer Fahrtroute ermdglicht; wobei das Verfahren
folgende Schritte beinhaltet:
(@) Die Einrichtung gibt auf einem Berihrungsbildschirm-
display einen normalen Navigationsmodusbildschirm an,
auf dem die gegenwaértige Position der Einrichtung auf einer
Karte zusammen mit einer grafischen Angabe Uber
zumindest einen Teil der zu nehmenden Fahrtroute gezeigt
wird; und
(b) die Einrichtung funktioniert derart, dass wenn ein An-
wender das Display an einer vorher festgelegten Zone, die
einen Bereich von zumindest 0,7 cm? aufweist, bertuhrt, be-
wirkt wird, dass der normale Navigationsmodusbildschirm
durch einen Menubildschirm vollstandig ersetzt wird, wobei
der Menubildschirm das Wahlen von auf dem Menubild-
schirm aufgelisteten Kernnavigationsfunktionen ermdéglicht,
indem der Anwender ein entsprechendes Bildsymbol oder
eine entsprechende Taste, das/die auf dem Berihrungs-
bildschirmdisplay gezeigt ist, ebenfalls an einer Zone, die

einen Bereich von zumindest 0,7 cm? aufweist, berihrt.

6. Verfahren gemald Anspruch 5, wobei die Software mit einem

Taschencomputer betrieben wird.

7. Verfahren gemaf? Anspruch 5 oder 6, wobei die Einrichtung

als ein fahrzeuginternes Navigationssystem verwendet wird.

8. Verfahren gemald einem der Anspriche 5 bis 7, wobei die
Berthrungszone durch ein einmaliges oder ein zweimaliges Be-

rihren aktiviert wird.



Die Beklagte ist der Ansicht, dass der Gegenstand des Patents patentfahig sei,
weil keine der von der Klagerin vorgelegten Druckschriften ihn mit samtlichen

Merkmalen vorweg nehme oder nahe lege.

Der Senat hat den Parteien einen frihen gerichtlichen Hinweis nach § 83 Abs. 1
PatG zugeleitet. Auf Blatt 139 ff. und 144 ff. der Akten wird Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Die Klage ist zuldssig und begriindet, denn der Gegenstand des Streitpatents be-
ruht weder nach dem Haupt- noch nach dem Hilfsantrag der Beklagten auf erfin-
derischer Tatigkeit gegentber dem Stand der Technik. Dies fiihrt zur Nichtigerkla-
rung des Streitpatents mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 56
EPU).

Als Durchschnittsfachmann, auf dessen Sichtweise es im vorliegenden Fall fir die
Auslegung des Streitpatents und des malfigeblichen Stands der Technik ankommt,
ist nach Auffassung des Senats ein mit der Entwicklung von Navigationseinrich-
tungen mit Beruhrungsbildschirmen befasster, berufserfahrener Diplom-Ingenieur

der Fachrichtung Elektrotechnik anzusehen.

1. Das Streitpatent betrifft eine mit einem Berthrungsbildschirm gesteuerte
Navigationseinrichtung, die Navigationsdaten anzeigen kann und besondere An-

wendung als ein autointernes Navigationssystem finden soll.

Die Streitpatentschrift fuhrt in Absatz [0002] aus, dass auf GPS basierende Ein-

richtungen gut bekannt und als autointerne Navigationssysteme weit verbreitet



seien. Mit Hilfe bekannter Software konne der Anwender in einen an einen GPS-
Empfanger angeschlossenen Mini-Computer (PDA) eine Start- und Zieladresse
eingeben, worauf die Software die Fahrtroute zwischen diesen Punkten berechne
und Anweisungen zum Navigieren dieser Fahrtroute anzeige. Uber die Informatio-
nen aus dem GPS-Empfanger und/oder aus einer Kartendatenbank kdnne die
Software in regelmalligen Abstanden die aktuelle Position des PDA bestimmen
und passende Navigationsanweisungen anzeigen (und sprechen). Die Navigati-
onseinrichtung kénne ein internes System zum Empfang von Standortsdaten auf-
weisen, wie etwa einen GPS-Empfanger, oder lediglich an einen Empfanger, der

Standortsdaten empfangen kénne, anschliel3bar sein.

Nach Absatz [0003] der Streitpatentschrift gebrauchen PDAs oft Berihrungsbild-
schirme, wobei die Eingabe in der Regel unter Verwendung eines diinnen Stifts
geschehe, weil die Grol3e der einzelnen Tasten oder anderen wahlbaren Elemente
relativ klein sei. Es gebe zwar Anwendungen, bei denen die Tasten grol3 genug
seien, dass man sie mit dem Finger bedienen kdénne. Wenn jedoch eine grol3e
Anzahl von Tasten gleichzeitig angezeigt werden solle, misse eine kleine virtuelle
Tastatur verwendet werden, wobei die Tasten dann mit einem Stift angewahlt

werden mussten.

Ausgehend von dieser Problemstellung gibt die Streitpatentschrift in Absatz [0008]
als Zusammenfassung der Erfindung an, einen Satz an Kernfunktionen zu identifi-
zieren und es dann zu ermoglichen, dass sie alle durch eine Beriihrung mit dem
Finger auf einer fur eine verlassliche Aktivierung ausreichend grof3en Bertihrungs-
eingabezone verlasslich gewahlt bzw. aktiviert werden kdnnen. Hierbei umfassten
die Kernfunktionen solche Funktionen, die nicht von demselben Bildschirm aus
gewahlt oder aktiviert werden konnten und daher Gber mehrere unterschiedliche
Bildschirme hinweg vorhanden sein mussten. Dieser Ansatz des Eingriffs durch
den Anwender sei einfacher, flexibler und intuitiver als die Ansétze des Stands der
Technik (Abs. [0009]).
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2. Ausgehend von dieser Problemstellung schlagt das Streitpatent im erteilten

Patentanspruch 1 eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor:

M1 Eine tragbare Navigationseinrichtung,

Mla die mit einer Kartendatenbank und Software programmiert

ist,

M2 welche es ermdglicht, eine Fahrtroute zu planen und

M3a (i) einen normalen Navigationsmodusbildschirm, der auf
einem Beruhrungsbildschirmdisplay angezeigt ist, bei dem
die gegenwartige Position der Einrichtung auf einer Karte
zusammen mit einer grafischen Angabe Uber zumindest
einen Teil der zu nehmenden Fahrtroute gezeigt wird,

oder

M3b (i) einen Menubildschirm erzeugt;

M4 wobei die Einrichtung derart ausgefuhrt ist,

M4a  dass wenn ein Anwender das Display an einer vorher fest-
gelegten Zone, die einen Bereich von zumindest 0,7 cm?

aufweist, berihrt,

M4b  bewirkt wird, dass der normale Navigationsmodusbild-

schirm durch den Menubildschirm ersetzt wird,

M4c  wobei der Menubildschirm das Wahlen von auf dem
Menubildschirm aufgelisteten Kernnavigationsfunktionen

ermoglicht,
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M4d  indem der Anwender ein entsprechendes Bildsymbol oder
einen entsprechenden Schlissel, das/der auf dem Berih-
rungsbildschirmdisplay gezeigt ist, ebenfalls an einer
Zone, die einen Bereich von zumindest 0,7 cm? aufweist,
berthrt.

Die Merkmale des Patentanspruchs 1 gemald Hilfsantrag lassen sich wie folgt
gliedern (Anderungen gegeniiber dem erteilten Patentanspruch unterstrichen):

M1’ Eine tragbare Navigationseinrichtung mit einem integralen

GPS-Empfanger,

Mla’ welche Navigationseinrichtung mit einer Kartendatenbank

und Software programmiert ist,
M2 welche es ermdglicht, eine Fahrtroute zu planen und

M3a (i) einen normalen Navigationsmodusbildschirm, der auf
einem Beruhrungsbildschirmdisplay angezeigt ist, bei dem
die gegenwartige Position der Einrichtung auf einer Karte
zusammen mit einer grafischen Angabe Uber zumindest
einen Teil der zu nehmenden Fahrtroute gezeigt wird,

oder
M3b (i) einen Menubildschirm erzeugt;
M4 wobei die Einrichtung derart ausgefuhrt ist,
M4a  dass wenn ein Anwender das Display an einer vorher fest-

gelegten Zone, die einen Bereich von zumindest 0,7 cm?

aufweist, berihrt,
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M4b’  bewirkt wird, dass der normale Navigationsmodusbild-

schirm durch den Menubildschirm vollstandig ersetzt wird,

M4c  wobei der Menubildschirm das Wahlen von auf dem
Mendbildschirm aufgelisteten Kernnavigationsfunktionen

ermaglicht,

M4d  indem der Anwender ein entsprechendes Bildsymbol oder
eine entsprechende Taste, das/die auf dem Berthrungs-
bildschirmdisplay gezeigt ist, ebenfalls an einer Zone, die

einen Bereich von zumindest 0,7 cm? aufweist, berthrt.

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 beruht nicht auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit des zustandigen Fachmanns, denn er ergibt sich fir ihn in nahe-

liegender Weise aus dem Stand der Technik nach der Druckschrift K11.

Aus dieser Druckschrift ist (vgl. Seite 1, erster Absatz) eine tragbare (Pocket PC)
Navigationseinrichtung (Fahrzeugnavigationssystem) entsprechend Merkmal M1

bekannt,

die mit einer Kartendatenbank und Software (TomTom Navigator ist mit Karten fur
die meisten Stadte, Orte und Stral3en in vielen Landern und Staaten erhéltlich,

Seite 1, erster Absatz) programmiert ist (= Merkmal M1a),

welche es ermdglicht, eine Fahrtroute (Seite 1, erster Absatz: ,TomTom Navigator
ist eine fortgeschrittene StralRenkarten- und Routenplanungsanwendung®;
Seite 16, letzter Satz: ,Nach Auswahl eines Zielpunkts wechselt TomTom Navi-
gator sofort in den Navigationsmodus*) zu planen (= Merkmal M2) und
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einen normalen Navigationsmodusbildschirm (vgl. Abschnitt 10 - Fahrzeugnaviga-
tion - Abbildungen 19 und 23: Karte im Navigationsmodus), der auf einem Berlh-
rungsbildschirm (vgl. Seite 13, vorletzter Absatz: ,Um eine einfache und sichere
Verwendung im Fahrzeug sicherzustellen, benottigen Sie keinen Stift, sondern
kénnen mit dem Finger auf das Navigator-Menu tippen*) angezeigt ist, bei dem die
gegenwartige Position der Einrichtung auf einer Karte zusammen mit einer grafi-
schen Angabe Uber zumindest einen Teil der zu nehmenden Fahrtroute (vgl. die
Abbildungen 19 und 23) gezeigt wird (= Merkmal 3a), oder

einen Menubildschirm (vgl. Abbildung 21: Navigator-Meni und Abbildung 22: Na-
vigationsoptionen; Seite 13 - 10. Fahrzeugnavigation - erster Aufzahlungspunkt:
.iIm Navigationsmodus ... kbnnen Sie von der Verwendung der Karte ... zu den

Navigationsanweisungen wechseln.) erzeugt (= Merkmal M3b).
Dabei ist die Einrichtung derart ausgefuhrt (= Merkmal M4),

dass wenn ein Anwender das Display an einer vorher festgelegten Zone berihrt
(vgl. Seite 13, vorletzter Absatz: ,Um eine einfache und sichere Verwendung im
Fahrzeug sicherzustellen, bendtigen Sie keinen Stift, sondern kdnnen mit dem
Finger auf das Navigator-Menu tippen*), wobei der Fachmann fir diese Zone zum
Zweck der Beruhrung mit einem Finger in naheliegender Weise einen an die
GroRe des Fingers angepassten Bereich von zumindest 0,7 cm? vorsehen wird
(= Merkmal M4a),

bewirkt wird, dass der normale Navigationsmodusbildschirm (Abbildung 19: Navi-
gationsmodus) durch den Menubildschirm (Abbildung 21: Navigator-Men) ersetzt
wird (vgl. Seite 14, letzter Satz: ,Im Navigationsmodus kénnen Sie durch Tippen

auf die Bildschirmmitte immer zum Navigator-Menu zurtickkehren®).

Zwischen den Parteien war strittig, ob der Bildschirm dabei vollstdndig oder nur
teilweise ersetzt wird (wobei klar ist, dass nicht der eigentliche Bildschirm selbst,

sondern lediglich der angezeigte Bildschirminhalt ersetzt wird). Nach Ansicht der
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Beklagten wird beim Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 der Navigati-
onsmodusbildschirm durch den Menubildschirm vollstédndig ersetzt (was auch in
der ,oder“- Alternative der Merkmale M3a und M3b zum Ausdruck komme), wo-
hingegen beim Stand der Technik gemafd der Druckschrift K11 eine Windows-
Oberflache mit tiberlappenden Fenstern vorgesehen sei, wobei durch das Offnen
des neuen Fensters das zuvor getffnete Fenster nicht vollstandig, sondern nur

teilweise (namlich zu 80 %) unsichtbar werde (Abbildung 21).

Dem ist aber entgegen zu halten, dass auch bei der aus der Druckschrift K11 be-
kannten Windows-Oberflache eine vollstandige Uberlappung ohne weiteres mog-
lich ist (was auch die Beklagte in der mundlichen Verhandlung nicht bestritten hat),
d. h. auch hier kann der Navigationsmodusbildschirm durch den Menubildschirm

vollstandig ersetzt werden.

Es ist fur den Fachmann auch naheliegend, eine vollstandige Uberlappung vorzu-
sehen, weil er dadurch - im Interesse einer mdglichst bedienungsfreundlichen Dis-
play-Gestaltung - mehr Platz fir die Anzeige der momentan aktiven Bildschirm-
oberflache gewinnt. Auf diese Weise kann er zum einen die Lesbarkeit der Infor-
mationen auf den Ublicherweise bei tragbaren Navigationseinrichtungen recht klei-
nen Bildschirmen verbessern und zum anderen eine grol3ere Anzahl von Beruh-

rungszonen und somit Schaltfunktionen auf dem aktiven Bildschirm unterbringen.

Einen Hinweis, den Navigationsbildschirm durch den Menubildschirm vollstandig
zu ersetzen, erhalt der Fachmann im Ubrigen auch durch K11, Seite 17, vierter
Absatz, wo angegeben ist, dass die Karte ausgeblendet werden kann, wodurch
die grafischen/numerischen Anweisungen und die Textanweisungen zentriert und
vergrolRert werden. Dort geht es zwar nicht um die (vollstdndige) Ersetzung des
Navigationsmodus- durch den Menubildschirm, jedoch kommt an dieser Textstelle
der allgemeine Gedanke zum Ausdruck, die verfugbare Bildschirmoberflache im
Interesse einer verbesserten Les- und Bedienbarkeit fur die Anzeige der momen-
tan relevanten Informationen zur Verfiigung zu stellen und dafir voribergehend

vollstandig auf die Kartenanzeige zu verzichten.
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Das Merkmal M4b ist dem Fachmann somit durch die Druckschrift K11 nahege-

legt.

Weiterhin ermoglicht der Menubildschirm (vgl. die Seiten 15 und 16 und die Abbil-
dungen 21 und 22) das Wahlen von auf dem Menubildschirm aufgelisteten soge-
nannten Kernnavigationsfunktionen (z. B. ,Navigieren zu“), unter denen der
Fachmann haufig benutzte, wichtige Funktionen versteht, die er aus ergonomi-
schen Grunden und zur Vereinfachung der Bedienung in naheliegender Weise be-
vorzugt direkt auf dem Mendbildschirm, und nicht in einem Untermen, anordnen
wird (= Merkmal M4c).

Dafiir berthrt der Anwender ein entsprechendes Bildsymbol (vgl. die Abbildun-
gen 21 und 22) oder eine entsprechende Taste, das/die auf dem Berthrungsbild-
schirmdisplay gezeigt wird, an einer Zone, fur die der Fachmann wegen der Be-
rihrung mit einem Finger in naheliegender Weise ebenfalls einen an die GrolRe
des Fingers angepassten Bereich von zumindest 0,7 cm? vorsehen wird (= Merk-
mal M4d).

Nach Ansicht der Beklagten stellt neben ergonomischen Gesichtspunkten auch
das Bemihen um einen moglichst geringen Stromverbrauch einen Aspekt dar, der
zur Begriindung der erforderlichen Erfindungshéhe geeignet sei. Dem Streitpatent
liege namlich auch der Gedanke zu Grunde, dass Strom eingespart werden
kénne, wenn bei der Bedienung des Navigationsgerats seltener zwischen ver-
schiedenen Menu-Ebenen gewechselt werden musse. Dem ist aber entgegen zu
halten, dass sich weder in der Streitpatentschrift noch in den urspringlichen An-
meldungsunterlagen ein Hinweis auf eine mogliche Stromeinsparung findet. Im tb-
rigen ist fr den Senat auch nicht ersichtlich, dass der Stromverbrauch im Fall ei-
ner Uberlappung von Windows-Fenstern (wie in K11) hoher ist als bei einem volli-

gen Ersetzen eines Fensters gemal Merkmal 4b des Streitpatents.



-16 -

V.

Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag beruht nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit des zustdndigen Fachmanns, denn auch er ergibt
sich fur ihn in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik nach der Druck-
schrift K11.

Dieser Gegenstand unterscheidet sich von dem des erteilten Patentanspruchs 1
durch einen integralen GPS-Empfanger, den die tragbare Navigationseinrichtung
aufweist (vgl. das Merkmal M1’), wobei Uber die konkrete technische Ausbildung

dieser Mal3Bnahme nichts ausgesagt ist.

Bei der aus der Druckschrift K11 bekannten Navigationseinrichtung (vgl. Seite 1,
erster Absatz) handelt es sich um ein tragbares Gerat, das auch von Ful3dgéangern
benutzt werden kann (vgl. Seite 9, letzter Absatz: ,Zu Ful3®, und Seite 10, Ab-
schnitt 7: ,oder Gehanweisungen®). Ferner ist das Vorhandensein eines GPS-
Empfangers unabdingbare Voraussetzung fir eine Navigation und die Berechnung
einer Route. Auf Seite 1, erster Absatz, der K11 ist auch eine Verbindung des

TomTom Navigators mit einem GPS-Gerat erwahnt.

Die Verbindung der beanspruchten Navigationseinrichtung mit einem GPS-Emp-
fanger war dem Fachmann demnach bekannt. Es hat fur ihn aber auch nahe gele-
gen, den GPS-Empféanger als integralen Bestandteil der Navigationseinrichtung
vorzusehen (entsprechend Merkmal M1’), und ihn nicht etwa nur separat anzu-
ordnen. Dies ergibt sich schon aus seinem Bemihen, das tragbare Navigationsge-

rat in seiner Handhabbarkeit einfacher und sicherer zu machen.

Die Erganzung ,welche Navigationseinrichtung® im Merkmal M1a’ beinhaltet da-
gegen keine inhaltliche Anderung gegeniiber dem erteilten Patentanspruch 1 und
das zusatzliche Merkmal ,vollstandig” im Merkmal M4b’ wurde bereits zum erteil-

ten Patentanspruch 1 abgehandelt.
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Die Antrage der Beklagten sind ausschlief3lich auf Aufrechterhaltung des Streit-
patents in vollem Umfang bzw. (hilfsweise) nach Mal3gabe der Patentanspriiche 1
bis 8 gerichtet. Eine Aufrechterhaltung des Streitpatents im Umfang des erteilten
Nebenanspruchs 5 oder der erteilten Unteranspriche 2 bis 4 und 6 bis 8 kommt
schon deshalb nicht in Betracht. Darliber hinaus lassen diese Ansprliche, ebenso
wie die Anspriche 2 bis 8 in der Fassung des Hilfsantrags, keine den Patent-
schutz begriindenden MaRRnahmen erkennen, was die Beklagte im Ubrigen auch
nicht geltend gemacht hat (vgl. dazu BGH GRUR 2007, 862 ff. - Informations-
Ubermittlungsverfahren Il in Fortfihrung von BGH GRUR 1997, 120 ff. - elektri-

sches Speicherheizgerat).

Daher ist das Streitpatent in vollem Umfang fur nichtig zu erklaren. Hierbei kann
dahinstehen, ob es die Prioritdten der britischen Patentanmeldungen zu Recht in
Anspruch nimmt, nachdem die hier relevante Druckschrift K11 nicht in das Zeitin-

tervall zwischen der alteren Prioritdt und dem Anmeldetag des Patents fallt.

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

Rauch Friehe Dr. Morawek Dr. Muller Dipl.-Ing. Veit
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