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betreffend das européische Patent 1 459 165
(DE 602 47 965)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des
Bundespatentgerichts auf Grund der mindlichen Verhandlung vom 18. Juni 2020
durch die Richterin Puschel als Vorsitzende sowie den Richter Dipl.-Ing. Baumgardt,
die Richterin Dr. Schnurr und die Richter Dipl.-Phys. Dr. Forkel und
Dipl.-Ing. Hoffmann

fur Recht erkannt:

Das europaische Patent 1459 165 wird mit Wirkung flr das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang fir

nichtig erklart.

II. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

lll. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Hohe von

120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des in englischer Verfahrenssprache u. a.
fur den Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland erteilten européischen
Patents 1459 165 (Streitpatent) mit der Bezeichnung ,Touch-screen image
scrolling system and method* (,Berihrungsempfindliche Anzeigeeinheit,
Bildverschiebungssystem und -verfahren®), das aus der internationalen Anmeldung
PCT/IB2002/005422 (verdffentlicht als Druckschrift WO 2003/060622 A2 = Anlage
NK4) vom 13. Dezember 2002 hervorgegangen ist und die Prioritat der US-
amerikanischen Voranmeldung 10/034,375 vom 28. Dezember 2001 in Anspruch
nimmt. Im Deutschen Patent- und Markenamt wird das Streitpatent unter dem

Aktenzeichen 602 47 965.7 gefuhrt. Die Patenterteilung erfolgte im



Beschwerdeverfahren durch Entscheidung der zustandigen Beschwerdekammer
des Europaischen Patentamts (Anlage NK5). Das Streitpatent umfasst elf
Anspriche, die alle mit der vorliegenden Klage angegriffen werden. Die
Anspriiche 2 bis 7 sind als Unteranspriiche auf Patentanspruch 1 als unabhéngigen
Systemanspruch unmittelbar bzw. mittelbar rickbezogen. Die Anspriiche 9 bis 11
sind auf Patentanspruch 8 als unabh&ngigen Verfahrensanspruch unmittelbar bzw.

mittelbar riickbezogen.

Patentanspruch 1 hat in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

1. Atouch-screen image scrolling system, comprising:

an electronic image display screen (40);

a microprocessor (42) coupled to said display screen (40) to display
information thereon and to receive interactive signals there-from;

timer means (43) associated with said microprocessor (42) to provide timing
capacity therefore;

a source of scroll format data capable of display on said display screen (40);
finger touch program instructions associated with said microprocessor (42)
for sensing the speed and direction of a finger touch contact with said display
screen (40);

characterized in that

said finger touch program instructions associated with said microprocessor
(42) are also designed for sensing the time duration of a finger touch contact
with said display screen (40); and in that said touch-screen image scrolling
system further comprises:

scrolling motion program instructions associated with said microprocessor
(42) responsive to said duration of said stationary finger touch contact such
that, when during a period having a duration which is greater than a first
preset minimum time and less than a second preset minimum time motion of
said finger touch along the surface of said display screen (40) is sensed, said
display is first moved in correspondence with movement of the finger touch,
and, following a separation of said finger touch from said screen (40), a scroll
format display on said display screen (40) is caused to begin to scroll in said
sensed direction and at said sensed initial speed,;

wherein sensing a finger touch during scrolling displacement of the image on



said display screen (40) acts solely as “stop motion* regardless of the length
of the touch;

time decay program instructions associated with said microprocessor (42) for
reducing the rate of scrolling displacement on said display screen (40) at a
predetermined rate until motion is terminated,;

stopping motion program instructions associated with said microprocessor
(42) for terminating scrolling displacement of the image on said display
screen (40) upon first occurrence of any signal in the group of signals
comprising:

(a) a substantially stationary finger touch on the display screen (40)
enduring for a period longer than a preset minimum time, and
(b) an end-of-scroll signal received from said scroll format data source,

wherein said scrolling motion program instructions comprise instructions
responsive to said duration of said stationary finger touch contact such that,
when during a period having a duration which is greater than a first preset
minimum time and less than a second preset minimum time motion of said
finger touch along the surface of said display screen (40) is sensed, said
display is first moved in correspondence with movement of the finger touch,
and, if there is no finger motion at the time when the finger contact with the
display screen (40) is broken, said display screen (40) will remain in the
position it is at that time without further motion, and the system reverts to
"waiting" status,

wherein said scrolling motion program instructions further comprise
instructions responsive to said duration of said stationary finger touch contact
such that, when said duration is less than said second preset minimum time
and if no motion occurs before separation of said finger from said display
screen, an item touched is selected, wherein upon selection the selected item
is highlighted.

Patentanspruch 8 hat in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

8. A method of controlling a scroll-like display of data on an electronic display
screen (40), said method comprising the steps of:

sensing (100c) the speed and direction of motion of said finger touch contact
with said display screen (40);

sensing (100b) the duration of finger touch contact time with an electronic



display screen (40) having scrollable data displayed thereon;

if the sensed duration of finger touch contact time is greater than a first preset
minimum time and less than a second preset minimum time and is
accompanied by motion along the surface of the display screen (40) moving
said display in correspondence with movement of the finger touch, and -
following separation of said finger touch from said display screen (40), -
initiating (104) scrolling motion of said scrollable data on said display screen
(40) in said sensed direction and at said sensed speed;

upon sensing a finger touch during scrolling displacement of the image on
said display screen (40), regardless of the length of the touch, stopping the
motion of said display;

slowing (106) the speed of said scrolling motion from the initiated speed
thereof, at a predetermined rate; and

terminating said scrolling motion upon first occurrence of any conditions from
the following group of conditions is sensed:

(@) a substantially stationary finger touch having a finite duration is
sensed;
(b) an end-of-scroll signal is sensed,

if the sensed duration of said stationary finger touch contact time is greater
than a first preset minimum time and less than a second preset minimum time
and is accompanied by motion of said finger touch along the surface of said
display screen (40), and, if after subsequent moving of said display in
correspondence with movement of the finger touch, there is no finger motion
at the time that the finger contact with the display screen (40) is broken,
maintaining said display screen (40) in the position it is at that time without
further motion, and reverting the system to "waiting" status,

wherein said method comprises the further step (100) of selecting an item
touched if the sensed stationary duration of the finger touch contact time is
less than said second preset minimum time and if no motion occurs before
separation of said finger from said display screen (40), wherein upon
selection the selected item is highlighted.



Die deutsche Ubersetzung wird in der Streitpatentschrift wie folgt wiedergegeben
(bei Patentanspruch 8 mit Korrektur eines offensichtlichen Fehlers in Absatz 2,

siehe Unterstreichung):

1. Touch-Screen Bild-Scrollsystem, umfassend:
einen elektronischen Bild-Anzeigeschirm (40);

einen Mikroprozessor (42), der mit dem Anzeigeschirm (40) gekoppelt ist,
zum Anzeigen von Information darauf und zum Empfangen interaktiver
Signale;

Timer-Mittel (43), die mit dem Mikroprozessor (42) assoziiert sind, und fur
den Mikroprozessor eine Timer-Funktionalitat bereitstellen;

eine Quelle von Scroll-Formatdaten, die zur Anzeige auf dem Anzeigeschirm
(40) geeignet sind;

Fingerberuhrungs-Programmanweisungen, die mit dem Mikroprozessor (42)
assoziiert sind, zum Erfassen der Geschwindigkeit und Richtung eines
Fingerberuhrungskontaktes mit dem Anzeigeschirm (40);

dadurch gekennzeichnet, dass

die Fingerberihrungs-Programmanweisungen, die mit dem Mikroprozessor
(42) assoziiert sind, ferner ausgebildet sind, die Zeitdauer eines
Fingerbertuhrungskontaktes mit dem Anzeigebildschirm (40) zu erfassen; und
dass das Touch-Screen Bild-Scroll-System weiter umfasst:

Scroll-Bewegungs-Programmanweisungen, die mit dem Mikroprozessor (42)
assoziiert sind und auf die Dauer des stationaren Fingerberthrungskontakts
ansprechen, so dass, wenn, wahrend einer Periode mit einer Dauer, die
grolRer als eine erste vorbestimmte Mindestzeit und kleiner als eine zweite
vorbestimmte Mindestzeit ist, Bewegung der Fingerberihrung Gber die
Oberflache des Anzeigeschirms (40) erfasst wird, die Anzeige zunéachst in
Ubereinstimmung mit der Bewegung der Fingerberiihrung bewegt wird, und
nach einer Trennung der Fingerberihrung von dem Anzeigeschirm (40) eine
Scrollformatanzeige auf dem Anzeigeschirm (40) veranlasst wird, mit
Scrollen in der erfassten Richtung und mit der erfassten, anfanglichen
Geschwindigkeit zu beginnen;

wobei Erfassen einer Fingerberihrung wahrend der Scroll-Verschiebung des
Bildes auf dem Anzeigeschirm (40) ausschliel3lich als "Stopp-Bewegung”



funktioniert, unabh&ngig von der Dauer der Berihrung;

Abklingzeit-Programmanweisungen, die mit dem Mikroprozessor assoziiert
sind, um die Geschwindigkeit der Scroll-Verschiebung auf dem
Anzeigeschirm (40) mit einer vorbestimmten Rate zu verringern bis die
Bewegung beendet ist;

Stopp-Bewegungs-Programmanweisungen, die mit dem Mikroprozessor (42)
assoziiert sind, zum Beenden der Scroll-Verschiebung des Bildes auf dem
Anzeigeschirm (40) beim ersten Auftreten eines Signals aus der Gruppe von
Signalen, umfassend:

(&) eine im wesentlichen stationare Fingerberthrung auf dem Anzeige-
schirm (40), die fur einen Zeitraum andauert, der langer ist als eine
vorgegebene Mindestzeit, und

(b) ein Scroll-Ende-Signal, das von der Quelle von Scroll-Formatdaten
empfangen wird,

wobei die  Scroll-Bewegungs-Programmanweisungen  Anweisungen
umfassen, die auf die Dauer des stationdren Fingerberihrungskontaktes
ansprechen, so dass, wenn, wahrend einer Periode mit einer Dauer, die
grolRer als eine erste voreingestellte Mindestzeit und kleiner als eine zweite
voreingestellte Mindestzeit ist, Bewegung der Fingerberihrung Uber die
Oberflache des Anzeigeschirms (40) erfasst wird, die Anzeige zunéachst in
Ubereinstimmung mit einer Bewegung der Fingerberiihrung bewegt wird,

und so dass, wenn es keine Fingerbewegung zu der Zeit gibt, zu der der
Fingerkontakt mit dem Anzeigeschirm (40) abbricht, der Anzeigeschirm (40)
in der Position verharrt, in der er zu diesem Zeitpunkt ohne weitere
Bewegung ist, und das System in einen ,Warte* Status zurtickkehrt,

wobei die Scroll-Bewegungs-Programmanweisungen ferner Anweisungen
umfassen, die auf die Dauer des stationdren Fingerberihrungskontaktes
ansprechen, so dass, wenn die Dauer kleiner ist als die zweite voreingestellte
Mindestzeit, und wenn keine Bewegung vor dem Ldsen des Fingers von dem
Anzeigebildschirm auftritt, ein Element, welches beruhrt wird, ausgewahit
wird, wobei das ausgewahlte Element bei Auswahl hervorgehoben wird.

. Verfahren zum Steuern einer Scroll-artigen Anzeige von Daten auf einem
elektronischen Anzeigeschirm (40), wobei das Verfahren die folgenden
Schritte umfasst:

Erfassen (100c) der Geschwindigkeit und Richtung einer Bewegung des
Fingerberihrungskontaktes mit dem Anzeigeschirm (40);



Erfassen (100b) der Dauer einer Fingerbertuhrungskontaktzeit mit einem
elektronischen Anzeigeschirm (40), der scrollbare Daten darauf anzeigt;

wenn die erfasste Dauer der Fingerberihrungskontaktzeit gro3er als eine
erste voreingestellte Mindestzeit und kleiner als eine zweite voreingestellte
Mindestzeit ist und von einer Bewegung entlang der Oberflache des
Anzeigeschirms (40) begleitet wird, Bewegen der Anzeige in
Ubereinstimmung mit der Fingerberiihrung, und — folgend auf eine Trennung
der Fingerberihrung von dem Anzeigeschirm (40) — Einleiten (104) einer
Scroll-Bewegung der scrollbaren Daten auf dem Anzeigeschirm (40) in der
erfassten Richtung und mit der erfassten Geschwindigkeit;

auf ein Erfassen einer Fingerberuhrung wéhrend der Scroll-Verschiebung
des Bildes auf dem Anzeigeschirm unabhdngig von der Dauer der
Beruihrung, Stoppen der Bewegung der Anzeige;

Verlangsamen (106) der Geschwindigkeit der Scroll-Bewegung von der
anfanglichen Geschwindigkeit mit einer vorbestimmten Rate; und

Beenden der Scroll-Bewegung, sobald ein erstes Auftreten einer Bedingung
aus der folgenden Gruppe von Bedingungen erfasst wird:

(@) eine im wesentlichen stationare Fingerberihrung mit definierter
Dauer
(b) ein Scroll-Ende-Signal,

wenn die erfasste Dauer der stationaren Fingerberthrungskontaktzeit groRer
als eine erste voreingestellte Mindestzeit und kleiner als eine zweite
voreingestellte Mindestzeit ist, und von einer Bewegung entlang der
Oberflache des Anzeigeschirms (40) begleitet wird, und wenn es nach einer
darauf folgenden Bewegung der Anzeige in Ubereinstimmung mit der
Bewegung der Fingerbertuhrung keine Fingerbewegung gibt zu der Zeit, zu
der der Fingerkontakt mit dem Anzeigeschirm (40) unterbrochen wird,
Beibehalten des Anzeigeschirms (40) in der Position, in der er ist zu der Zeit
ohne weitere Bewegung, und Zuriickkehren des Systems zu einem "Warten"
Status;

wobei das Verfahren den weiteren Schritt (100) des Auswéhlens eines
berihrten Elementes umfasst, wenn die stationare Dauer der
Fingerbertuhrungskontaktzeit kleiner ist als die zweite voreingestellte
Mindestzeit, und wenn keine Bewegung vor dem Loésen des Fingers von dem
Anzeigebildschirm auftritt, wobei das bei Auswahl ausgewahlte Element
hervorgehoben wird.



Wegen des Wortlauts der Unteranspriche 2 bis 7 und 9 bis 11 in englischer bzw.
deutscher Sprache wird auf die Streitpatentschrift EP 1 459 165 B1 Bezug

genommen.

Die Klagerin macht die Nichtigkeitsgriinde der mangelnden Patentfahigkeit, der
unzulassigen Erweiterung und der mangelnden Ausfihrbarkeit (Art. Il 8 6 Abs. 1
Nr.1, 2 und 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), b) und c), Art. 54,
56 EPU) geltend.

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 sei im Erteilungsverfahren
unzulassig erweitert worden. Die zweite voreingestellte Mindestkontaktzeit sei ohne
stationére Beriihrung oder ,touch dragging® urspringlich nicht offenbart gewesen.
Dies betreffe die isolierte Aufnahme dieses Merkmalselements in die Merkmale 1.8
/8.4 und 1.12 / 8.8. Ebenfalls nicht ursprtinglich offenbart seien die Kombination der
Merkmale 1.9 / 85 und 1.11 a / 87 a sowie das Merkmal 8.5 (siehe
Merkmalsgliederung in den Entscheidungsgriinden, 1., Abschnitt 2).

Der Gegenstand des Unteranspruchs 4 sei nicht ausfiihrbar. Denn dieser flige den
Stopp-Anweisungen nach Merkmal 1.11 das zuséatzliche Element hinzu, dass die
fortlaufende Scroll-Bewegung auch dann gestoppt werde, wenn ein im
Wesentlichen stationdrer Fingerberihrungskontakt erfolge, der kiirzer oder gleich

lang andauere wie eine voreingestellte Mindestzeit.

Zur Begrindung des Nichtigkeitsgrundes der mangelnden Patentfahigkeit beruft
sich die Klagerin auf folgende Publikationen:

D1 Européische Offenlegungsschrift EP 0 626 635 A2

(entspricht NK9 aus 7 Ni 68/19 (EP))
D2 Europaische Offenlegungsschrift EP 0 880 091 A2

(entspricht NK6 aus 7 Ni 68/19 (EP))



-10 -

D3 .Manipulating Simulated Objects with Real-world Gestures using a
Force and Position Sensitive Screen”, Computer Graphics, Vol. 18, No
3, July 1984

D4 US-Patentschrift 4,157,539

D5 US-Patentschrift 4,374,381

D6 US-Patentschrift 4,868,912

D7 US-Patentschrift 5,864,105

D8 US-Patentschrift 5,724,985

NK8  US-Patentschrift 5,977,957

und aus dem Vortrag des ehemals hinzuverbundenen Verfahrens 7 Ni 68/19 (EP),

auf das die Klagerin voll Bezug nimmt:

NK7  US-Patentschrift 5,880,411

NK9a Videoclip, abrufbar unter: https://gigazine.net/gscnews/en/20141007-
star7-pda sowie https://www.youtube.com/watch?v=iCsTHQS7Qq];

NK 9b Kopie des Konferenzprogramms der UIST (User Interface Software
and Technology) Konferenz 1996 (http://uist.acm.org/uist96/schedule
.html), welches die Prasentation mit dem Titel ,Java: a Language
Driven by a Ul Vision" ausweist;

NK 9c Protokoll einer Zeugenbefragung am 24. Juni 2015 im Rahmen eines
in den USA gefiihrten Patentrechtsstreits

NK10 PCT-Veroéffentlichung WO 99/57630 Al

Der Gegenstand der Patentanspriiche 1 und 8 sei nicht neu gegentber der
Entgegenhaltung D1 oder zumindest nahegelegt ausgehend von D1, D2 oder
NK9a, insbesondere in Verbindung mit NK10 und auch unter Berticksichtigung des
Fachwissens von dem Ignorieren von Fingerkontakten unterhalb einer zeitlichen
Grenze; Beleg fir dieses Fachwissen seien D4 bis D7. Zudem sei der Gegenstand
dem Fachmann durch eine Kombination der Entgegenhaltung D2 mit D1 oder D3

oder auch mit D4 oder D8 nahegelegt gewesen. Auch die Merkmale der
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Unteranspriche weisen der Klagerin zufolge keinen erfinderischen Gehalt auf. Dies

gelte insbesondere auch fur die Unteranspriiche 2 und 6.

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent EP 1459 165 mit Wirkung fir das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang

fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen die
Patentansprtche in der Fassung der mit Schriftsatzen vom 6. und
29. Mai und vom 9. Juni 2020 eingereichten, in der Reihenfolge
ihrer Nummerierung gestellten Hilfsantrage | bis VIIb richtet, wobei
die Hilfsantrage in dieser Reihenfolge zu beriicksichtigen sind: I, I,
lla, 1lb, llc, VI, Via, Vb, Ill, llla, llib, llic, VII, Vlla, VIib, 1V, IVa, IVb,
IVc, V, Va und Vb.

Gemal3 Hilfsantrag | erhalten die Patentanspriche 1 und 8 folgende Fassung,
wobei die (brigen Anspriiche unverandert bestehen bleiben (Anderungen

gegeniber der erteilten Fassung durch Unterstreichung kenntlich gemacht):
1. ,Atouch-screen image scrolling system, comprising: (...)"
(...) ,wherein said scrolling motion program instructions further comprise

instructions responsive to said duration of said stationary finger touch contact

on said display screen (40) having a stationary data display, such that, (...)."

8. ,,A method of controlling (...)"
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(...) .wherein said method comprises the further step (100) of selecting an
item touched if the sensed stationary duration of the finger touch contact time

on said display screen (40) having a stationary data display, is less than said

(...).

Gemald Hilfsantrag Il erhalten die Patentanspriiche 1 und 8 folgende Fassung,
wobei die Ubrigen Anspriiche unverandert bestehen bleiben (Anderungen

gegenuber der erteilten Fassung durch Unterstreichung kenntlich gemacht):

1. ,Atouch-screen image scrolling system, comprising: (...)"

(...) ,wherein sensing a stationary finger touch during scrolling displacement
of the image (...);"

(...) »wherein said scrolling motion program instructions further comprise
instructions responsive to said duration of said stationary finger touch contact
on said display screen (40) having a stationary data display, such that, (...).”

8. ,A method of controlling (...)"

(...) ,if the sensed duration of finger touch contact time is greater than a
first preset minimum time and less than a second preset minimum time and

is accompanied by motion along the surface of the display screen (40), (...)"

(...) ,upon sensing a stationary finger touch during scrolling displacement
of the image on said display screen (40), regardless of the length of the touch,

stopping the motion of said display, wherein the finger touch acts solely as

“stop motion”,

(...) ,wherein said method comprises the further step (100) of selecting an
item touched if the sensed stationary duration of the finger touch contact time
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on said display screen (40) having a stationary data display, is less than said

second preset minimum time (...)."

Gemal Hilfsantrag lla, der insgesamt aus zwei Patentanspriichen besteht, erhalt
Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag Il, und der
neue Patentanspruch 2 erhdlt die Fassung des Patentanspruchs 8 nach
Hilfsantrag II.

Gemal Hilfsantrag llb, der insgesamt aus nur einem Patentanspruch besteht,
erhalt Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag Il.

Gemal Hilfsantrag lic, der insgesamt aus nur einem Patentanspruch besteht,
erhalt der neue Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 8 nach
Hilfsantrag II.

Hilfsantrag VI entspricht Hilfsantrag Il mit der Modifikation, dass Patentanspruch 8
folgende Fassung erhalt (Anderungen gegeniiber der erteilten Fassung durch
Unterstreichung kenntlich gemacht):

8. ,A method of controlling (...)"

(...) ,if the sensed duration of a stationary finger touch contact time is
greater than a first preset minimum time and less than a second preset
minimum time and is accompanied by motion along the surface of the display

screen (40),”

(...) ,upon sensing a stationary finger touch during scrolling displacement
of the image on said display screen (40), regardless of the length of the touch,

stopping the motion of said display, wherein the finger touch acts solely as

“stop motion”,

(...) ,wherein said method comprises the further step (100) of selecting an
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item touched if the sensed stationary duration of the finger touch contact time

on said display screen (40) having a stationary data display, is less than said

second preset minimum time (...)."

Hilfsantrag Vla, der insgesamt aus zwei Patentanspriichen besteht, entspricht
Hilfsantrag lla mit der Modifikation, dass Patentanspruch 2 die Fassung des

Patentanspruchs 8 nach Hilfsantrag VI erhalt.

Gemal Hilfsantrag VIb, der insgesamt aus nur einem Patentanspruch besteht,
erhalt Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 8 nach Hilfsantrag VI.

Gemal Hilfsantrag Il erhalten Patentanspruch 1 und der erteilte Patentanspruch 8
als neuer Patentanspruch 7 folgende Fassung, wobei der erteilte Patentanspruch 2
in geadnderter Form in den neuen Patentanspruch 1 eingeht, die erteilten
Patentanspriiche 3 bis 7, 9 und 11 — mit angepassten Rickbezigen - zu neuen
Patentanspriichen 2 bis 6, 8 und 9 werden und der erteilte Patentanspruch 10
entfallt (Anderungen gegeniiber der erteilten Fassung durch Unterstreichung

kenntlich gemacht):

1. ,Atouch-screen image scrolling system, comprising: (...)"

(...) ,wherein sensing a stationary finger touch during scrolling
displacement of the image on said display screen (40) acts solely as "stop

motion" regardless of the length of the touch;*

(...) ,wherein said scrolling motion program instructions further comprise
instructions responsive to said duration of said stationary finger touch contact

on said display screen (40) having a stationary data display, such that, when

said duration is less than said second preset minimum time (...);

2—Fhe-touch-sereenmage-scroling-system-of-elaim-L,wherein said scrolling

motion program instructions further comprise instructions to move a touch-
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selected item relative to the stationary display in correspondence with
movement of said finger touch, in response to motion following a touch having

a stationary duration greater than said second preset minimum time."

7. ,A method of controlling (...)*

(...) .,if the sensed duration of finger touch contact time is greater than a
first preset minimum time and less than a second preset minimum time and

is accompanied by motion along the surface of the display screen (40),”

(...) ,upon sensing a stationary finger touch during scrolling displacement
of the image on said display screen (40), regardless of the length of the touch,

stopping the motion of said display, wherein the finger touch acts solely as

“stop motion™;"

(...) ,wherein said method comprises the further step (100) of selecting an
item touched if the sensed stationary duration of the finger touch contact time
on said display screen (40) having a stationary data display, is less than said

second preset minimum time and if no motion occurs before separation of
said finger from said display screen (40), wherein upon selection the selected

item is highlighted; wherein said method comprises the further step (103) of

sensing a stationary finger touch on said screen having a duration greater

than said second preset minimum time and then moving a touch-selected

item relative to the stationary display in correspondence with movement of

the finger touch.

Gemal Hilfsantrag llla, der insgesamt aus zwei Patentansprichen besteht, erhalt
Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag Ill und der
neue Patentanspruch 2 erhalt die Fassung des Patentanspruchs 7 nach

Hilfsantrag I11.

Gemal3 Hilfsantrag lllb, der insgesamt aus nur einem Patentanspruch besteht,
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erhalt Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag Ill.

Gemald Hilfsantrag llic, der insgesamt aus nur einem Patentanspruch besteht,
erhalt der neue Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 7 nach

Hilfsantrag IIl.

Hilfsantrag VIl entspricht Hilfsantrag Ill mit der Modifikation, dass der erteilte
Patentanspruch 8 als neuer Patentanspruch 7 folgende Fassung erhalt
(Anderungen gegeniber der erteilten Fassung des Patentanspruchs 8 durch
Unterstreichung kenntlich gemacht):

7. A method of controlling (...)"

(...) ,if the sensed duration of a stationary finger touch contact time is
greater than a first preset minimum time and less than a second preset
minimum time and is accompanied by motion along the surface of the display

screen (40),”

(...) ,upon sensing a stationary finger touch during scrolling displacement
of the image on said display screen (40), regardless of the length of the touch,

stopping the motion of said display, wherein the finger touch acts solely as

“stop motion™;"

(...) ,wherein said method comprises the further step (100) of selecting an
item touched if the sensed stationary duration of the finger touch contact time
on said display screen (40) having a stationary data display, is less than said

second preset minimum time and if no motion occurs before separation of
said finger from said display screen (40), wherein upon selection the selected

item is highlighted; wherein said method comprises the further step (103) of

sensing a stationary finger touch on said screen having a duration greater

than said second preset minimum time and then moving a touch-selected

item relative to the stationary display in correspondence with movement of
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the finger touch."

Hilfsantrag Vlla, der insgesamt aus zwei Patentanspriichen besteht, entspricht
Hilfsantrag Illa mit der Modifikation, dass der neue Patentanspruch 2 die Fassung

des Patentanspruchs 7 nach Hilfsantrag VIl erhalt.

Gemal Hilfsantrag VIlb, der insgesamt aus nur einem Patentanspruch besteht,
erhalt der neue Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 7 nach

Hilfsantrag VII.

Gemald Hilfsantrag IV erhalten die unabhangigen Patentanspriche 1 und 7
folgende Fassung, wobei der erteilte Patentanspruch 2 in geanderter Fassung in
den neuen Patentanspruch 1 eingeht, die erteilten Patentanspriiche 3 bis 7,9
und 11 mit angepassten Ruckbezigen zu neuen Patentanspriichen 2 bis 6, 8 und 9
werden, der erteilte Patentanspruch8 in geanderter Form zum neuen
Patentanspruch 7 wird und der erteilte Patentanspruch 10 entfallt (Anderungen

gegenuber der erteilten Fassung durch Unterstreichung kenntlich gemacht):

1. ,Atouch-screen image scrolling system, comprising: (...)"

(...) ,scrolling motion program instructions associated with said
microprocessor (42) responsive to said duration of said stationary finger
touch contact such that, when during a period having a duration which is
greater than a first preset minimum time and less than a second preset
minimum time motion of said finger touch along the surface of said display
screen (40) is sensed, said display is first moved in correspondence with
movement of the finger touch, and, following a separation of said finger touch

from said screen (40) and, if the finger is in motion at the time when the finger

contact with the display screen (40) is broken, the;a scroll format display on

said display screen (40) is caused to begin to scroll in said sensed direction

and at said sensed initial speed,;
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wherein sensing a stationary finger touch during scrolling displacement of the
image on said display screen (40) acts solely as "stop motion" regardless of

the length of the touch;

time decay program instructions associated with said microprocessor (42)
for, during scrolling displacement, reducing the rate of scrolling displacement

on said display screen (40) at a predetermined rate until motion is terminated;

stopping motion program instructions associated with said microprocessor
(42) for,during scrolling displacement, terminating scrolling displacement of

the image on said display screen (40) upon first occurrence of any signal in

the group of signals comprising:*“

(...) ,wherein said scrolling motion program instructions further comprise
instructions responsive to said duration of said stationary finger touch contact

on said display screen (40) having a stationary data display, such that, when

said duration is less than said second preset minimum time and if no motion
occurs before separation of said finger from said display screen, an item

touched is selected, wherein upon selection the selected item is highlighted;

2—The-touch-sereenimage-serolling-system-of-elaim-1; wherein said scrolling

motion program instructions further comprise instructions to move a touch-
selected item relative to the stationary display in correspondence with
movement of said finger touch, in response to motion following a touch having

a stationary duration greater than 30 said second preset minimum time."

7. ,A method of controlling (...)"

(...) .,if the sensed duration of finger touch contact time is greater than a
first preset minimum time and less than a second preset minimum time and
is accompanied by motion along the surface of the display screen (40),
moving said display in correspondence with movement of the finger touch,
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and - following separation of said finger touch from said display screen (40),
if the finger is in motion at the time when the finger contact with the display

screen (40) is broken, - initiating (104) scrolling (...)"

(...) ,upon sensing a stationary finger touch during scrolling displacement
of the image on said display screen (40), regardless of the length of the touch,

stopping the motion of said display, wherein the finger touch acts solely as

“stop motion”;

slowing (106), during scrolling displacement, the speed of said scrolling

motion from the initiated speed thereof, at a predetermined rate; and
terminating said scrolling motion upon first occurrence of any conditions from

the following group of conditions is sensed: (...)"

(...) ,wherein said method comprises the further step (100) of selecting an
item touched if the sensed stationary duration of the finger touch contact time

on said display screen (40) having a stationary data display, is less than said

second preset minimum time and if no motion occurs before separation of
said finger from said display screen (40), wherein upon selection the selected

item is highlighted; wherein said method comprises the further step (103) of

sensing a stationary finger touch on said screen having a duration greater

than said second preset minimum time and then moving a touch-selected

item relative to the stationary display in correspondence with movement of

the finger touch.*

Gemal Hilfsantrag IVa, der insgesamt aus zwei Patentanspriichen besteht, erhalt
Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag IV, und der
neue Patentanspruch 2 erhélt die Fassung des Patentanspruchs 7 nach

Hilfsantrag IV.

Gemal3 Hilfsantrag IVb, der insgesamt aus nur einem Patentanspruch besteht,
erhalt Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag IV.
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Gemald Hilfsantrag IVc, der insgesamt aus nur einem Patentanspruch besteht,
erhalt der neue Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 7 nach

Hilfsantrag IV.

Gemal Hilfsantrag V erhalt Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 1
nach Hilfsantrag IV, die erteilten Patentanspriche 3 bis 7, 9 und 11 werden mit
angepassten Rulckbeziigen zu neuen Patentansprichen 2 bis 6, 8 und 9, der
erteilte Patentanspruch 10 entféllt. Der erteilte Patentanspruch 8 erhéalt als neuer
Patentanspruch 7 folgende Fassung (Anderungen gegeniiber der erteilten Fassung

durch Unterstreichung kenntlich gemacht):

7. ,A method of controlling (...)"

.(...) If the sensed duration of said stationary finger touch contact time is

greater than a first preset minimum time and less than a second preset
minimum time and is accompanied by motion along the surface of the display
screen (40), moving said display in correspondence with movement of the
finger touch, and - following separation of said finger touch from said display

screen (40), if the finger is in motion at the time when the finger contact with

the display screen (40) is broken, - initiating (104) scrolling motion of said

scrollable data on said display screen (40) in said sensed direction and at

said sensed speed,;

upon sensing a stationary finger touch during scrolling displacement of the
image on said display screen (40), regardless of the length of the touch,

stopping the motion of said display, wherein the finger touch acts solely as

“stop motion”;

slowing (106), during scrolling displacement, the speed of said scrolling

motion from the initiated speed thereof, at a predetermined rate; and

terminating said scrolling motion upon first occurrence of any conditions from
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the following group of conditions is sensed:”

(...) ,wherein said method comprises the further step (100) of selecting an
item touched if the sensed stationary duration of the finger touch contact time

on said display screen (40) having a stationary data display is less than said

second preset minimum time and if no motion occurs before separation of
said finger from said display screen (40), wherein upon selection the selected

item is highlighted;

wherein said method comprises the further step (103) of sensing a stationary

finger touch on said screen having a duration greater than said second preset

minimum time and then moving a touch-selected item relative to the

stationary display in correspondence with movement of the finger touch.”

Gemal Hilfsantrag Va, der insgesamt aus zwei Patentanspriichen besteht, erhalt
Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag V, und der
neue Patentanspruch 2 erhédlt die Fassung des Patentanspruchs 7 nach

Hilfsantrag V.

Gemal Hilfsantrag Vb, der insgesamt aus nur einem Patentanspruch besteht,
erhdlt der neue Patentanspruchl die Fassung des unabhangigen

Patentanspruchs 7 nach Hilfsantrag V.

Die Beklagte widerspricht dem Vortrag der Klagerin in allen Punkten. Sie hélt das
Streitpatent in den von ihr mit Haupt- und Hilfsantragen verteidigten Fassungen fur
patentfahig.

Der Klagerin zufolge ist der Patentanspruch 1 in den Fassungen der Hilfsantrage |,
Il bis Il ¢, lll bis llic, IV bis IVc und V bis Vb unzuléassig erweitert und zudem nicht
patentfahig. Der Gegenstand des Hilfsantrags Ill sowie das neue Merkmal 8.4 seien
zudem unklar: Hilfsantrag Ill enthalte die Formulierung ,bertihrungsausgewahltes”
Element, deren Sinn sich nicht erschliel3e. Das neue Merkmal 8.4 betreffend sei
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nicht eindeutig, ob nur die Dauer der stationaren Fingerberiihrung gemessen werde
und diese als Steuerparameter in die Gestensteuerung einflieRen solle, oder auch
die Dauer der bewegten Fingerberihrung, da die stationare Fingerberihrung von
Bewegung ,begleitet” werden solle. Die Hilfsantrage V bis Vb rigt die Klagerin als

verspatet.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 17. Marz 2020 einen qualifizierten

gerichtlichen Hinweis zukommen lassen.

Das Verfahren 7 Ni68/19 (EP) ist mit Senatsbeschluss vom 17. Juni 2019 zu
vorliegendem Verfahren hinzuverbunden und nach Ricknahme der dortigen Klage

mit Senatsbeschluss vom 20. Februar 2020 wieder abgetrennt worden.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Ubrigen wird auf deren Schriftsatze mit
samtlichen Anlagen und auf das Protokoll der muindlichen Verhandlung vom

18. Juni 2020 verwiesen.
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Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage hat in der Sache Erfolg. Das Streitpatent hat weder in seiner
erteilten noch in einer seiner mit den Hilfsantragen | bis Vlib verteidigten Fassungen
Bestand. In der erteilten Fassung und in der Fassung nach Hilfsantrag | ist der
Gegenstand des Streitpatents unzuldssig erweitert (Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG
i.V.m. Art.138 Abs.1 Buchst.c) EPU). In den Fassungen der weiteren
Hilfsantrage Il bis VIlIb beruht der Gegenstand des Streitpatents nicht auf
erfinderischer Tatigkeit (Art. 1l § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1
Buchst. a), Art. 56 EPU).

1. Die vorliegende Erfindung betrifft nach ihrer Beschreibung in der Streit-
patentschrift die Anzeige von Informationen, die normalerweise aus Listen von
Wortern und Zahlen in Form aufeinanderfolgender Zeilen bestehen, insbesondere
die Steuerung elektronischer Formen dieser Anzeige (Streitpatentschrift,
Abs. [0001]).

Es sei allgemein tblich geworden, derartige Listen auf elektronischen Bildschirmen
anzuzeigen. Haufig erstreckten sich diese Listen Uber eine L&nge, die die
Abmessungen des elektronischen Bildschirms Uberschreite, und in solchen Fallen
sei es bekannt geworden, das Bild der Liste Gber den Bildschirm zu ,rollen” (engl.
,{0 scroll’), so dass eine Textzeile mit Wértern, Zahlen oder Symbolen sich von
einem Bildschirmrand zum anderen zu bewegen scheine, bis der gewilnschte
Abschnitt der Liste oder Teil einer Zeile erreicht werde (Streitpatentschrift,
Abs. [0002]).

Es sei ferner bekannt, dass die Systeme und Prozesse, die gegenwartig zur
Steuerung der Bildlaufbewegung des Bildschirmbildes verwendet werden, zahl-

reichen Einschrankungen und Nachteilen unterlagen. Beispielsweise konne in
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einem System ein Cursor an einem Rand des Bildschirms platziert und dann wéah-
rend des Driuckens einer ausgewdahlten Maustaste an den gegenuberliegenden
Rand bewegt werden, wodurch das Bildschirmbild in die gewinschte Richtung
.gezogen“ werde (engl. ,dragging“). Es sei allgemein bekannt, dass diese Ver-
schiebung des Bildschirmbildes langsam und umstandlich sei. Alle die anderen
bekannten, von der Cursor-Positionierung abhéngigen Steuerungssysteme unter-
lagen ahnlichen Einschrankungen im Hinblick auf eine Desorganisation der Dar-
stellung auf dem Bildschirm, den Mangel an asthetischer, visueller Attraktivitat und
das Erfordernis einer Handhabung des Maussteuergerats (Streitpatentschrift,
Abs. [0003]).

In den folgenden Absatzen [0004] bis [0017] geht das Streitpatent kurz auf mehrere

Dokumente aus dem Stand der Technik ein und bezeichnet selbst als ,vorbekannt:

— das Scrollen von Informationen auf einer Anzeige einer Mobilstation durch
Fingerberthrung, wobei die Geschwindigkeit und Richtung der Fingerberuh-
rung zum Zeitpunkt, wenn der Finger vom Bildschirm abgehoben wird, die
anfangliche Scroll-Geschwindigkeit und -Richtung der Scroll-Verschiebung

der Anzeige bestimmt;

— das automatische Verringern der Geschwindigkeit, mit der die Scroll-

Verschiebung der Anzeige erfolgt, gemal einer vorbestimmten Rate;

- das Beenden der Scroll-Verschiebung der Anzeige, wenn wéahrend der
Scroll-Verschiebung eine Fingerbertuhrung, egal welcher Lange, erkannt

wird;

- das Messen der Beriihrdauer der Fingerberihrung zur Unterscheidung

auszulésender Funktionen;

— das ,Ziehen* von Bildschirm-Objekten zu einer anderen Stelle des Bild-

schirms hin (,drag gesture®).
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Im Sinne einer Aufgabenstellung ermdgliche es die Erfindung nach der Lehre des
Streitpatents fur den Betrachter oder Benutzer, beim Anzeigen scrollbarer Daten auf
elektronischen Bildschirmen auf den gewiinschten Teil einer langen Liste von Daten
und Informationen durch Scrollen schnell und ,auf natirliche Weise" zuzugreifen
(Streitpatentschrift, Abs. [0019]).

Dies werde erreicht tGber eine intuitive Fingersteuerung durch ein Touch-Screen-
Bild-Scrollsystem mit den Merkmalen gemald Patentanspruch 1 und ein Verfahren

zum Steuern einer scrollartigen Anzeige von Daten auf einem elektronischen

Anzeigeschirm gemal Patentanspruch 8.

2.

Die Merkmale dieser Anspriche kdnnen — entsprechend einem Vorschlag

der Parteien (Anlagen NK6 und B1) — wie folgt gegliedert werden:

Patentanspruch 1:

11

A touch-screen image scrolling
system, comprising:

Touch-Screen-Bild-Scrollsystem, um-
fassend:

1.2

an electronic
screen (40);

image display

einen elektronischen Bild-Anzeige-
schirm (40);

1.3

a microprocessor (42) coupled to
said display screen (40) to display
information thereon and to
receive interactive signals
therefrom;

einen Mikroprozessor (42), der mit
dem Anzeigeschirm (40) gekoppelt ist,
zum Anzeigen von Information darauf
und zum Empfangen interaktiver
Signale;

1.4

timer means (43) associated with
said microprocessor (42) to
provide timing capacity therefore;

Timer-Mittel (43), die mit dem Mikro-
prozessor (42) assoziiert sind, und fur
den Mikroprozessor eine Timer-
Funktionalitat bereitstellen;

15

a source of scroll format data
capable of display on said display
screen (40);

eine Quelle von Scroll-Formatdaten,
die zur Anzeige auf dem Anzeige-
schirm (40) geeignet sind;

1.6

finger touch program instructions
associated with said micropro-
cessor (42) for sensing the speed

Fingerbertuhrungs-Programmanwei-
sungen, die mit dem Mikroprozessor
(42) assoziiert sind, zum Erfassen der
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and direction of a finger touch
contact with said display screen
(40);

characterized in that

Geschwindigkeit und Richtung eines
Fingerberthrungskontaktes mit dem
Anzeigeschirm (40);

dadurch gekennzeichnet, dass

1.7

said finger touch program
instructions associated with said
microprocessor (42) are also
designed for sensing the time
duration of a finger touch contact
with said display screen (40);

die Fingerbertihrungs-Programman-
weisungen, die mit dem Mikropro-
zessor (42) assoziiert sind, ferner
ausgebildet sind, die Zeitdauer eines
Fingerbertuhrungskontaktes mit dem
Anzeigebildschirm (40) zu erfassen;

1.8

and in that said touch-screen
image scrolling system further
comprises: scrolling motion pro-
gram instructions associated with
said microprocessor (42) respon-
sive to said duration of said
stationary finger touch contact
such that, when during a period
having a duration which is greater
than a first preset minimum time
and less than a second preset
minimum time motion of said
finger touch along the surface of
said display screen (40) is
sensed, said display is first moved
in correspondence with move-
ment of the finger touch,

und dass das Touch-Screen-Bild-
Scroll-System  weiter umfasst:
Scroll-Bewegungs-Programmanwei-
sungen, die mit dem Mikroprozessor
(42) assoziiert sind und auf die Dauer
des stationaren Fingerberihrungs-
kontakts ansprechen, so dass, wenn
wahrend einer Periode mit einer
Dauer, die groR3er als eine erste vor-
bestimmte Mindestzeit und kleiner als
eine zweite vorbestimmte Mindestzeit
ist, Bewegung der Fingerberiihrung
Uber die Oberflache des Anzeige-
schirms (40) erfasst wird, die Anzeige
zunachst in Ubereinstimmung mit der
Bewegung der  Fingerberihrung
bewegt wird,

18.1

and, following a separation of said
finger touch from said screen (40),
a scroll format display on said
display screen (40) is caused to
begin to scroll in said sensed
direction and at said sensed initial
speed,;

und nach einer Trennung der Finger-
berihrung von dem Anzeigeschirm
(40) eine Scrollformatanzeige auf dem
Anzeigeschirm (40) veranlasst wird,
mit Scrollen in der erfassten Richtung
und mit der erfassten, anfanglichen
Geschwindigkeit zu beginnen;

1.9

wherein sensing a finger touch
during scrolling displacement of
the image on said display screen
(40) acts solely as "stop motion”
regardless of the length of the
touch;

wobei Erfassen einer Fingerberih-
rung wahrend der Scroll-Ver-
schiebung des Bildes auf dem
Anzeigeschirm (40) ausschlie3lich als
"Stopp-Bewegung” funktioniert, unab-
hangig von der Dauer der Beriihrung;
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1.10

time decay program instructions
associated with said micropro-
cessor (42) for reducing the rate
of scrolling displacement on said
display screen (40) at a pre-
determined rate until motion is
terminated;

Abklingzeit-Programmanweisungen,
die mit dem Mikroprozessor assoziiert
sind, um die Geschwindigkeit der
Scroll-Verschiebung auf dem An-
zeigeschirm (40) mit einer vorbe-
stimmten Rate zu verringern, bis die
Bewegung beendet ist;

1.11

stopping motion program instruc-
tions associated with said micro-
processor (42) for terminating
scrolling displacement of the
image on said display screen (40)
upon first occurrence of any signal
in the group of signals comprising:
(@) a substantially stationary
finger touch on the display
screen (40) enduring for a
period longer than a preset
minimum time, and
(b) an end-of-scroll signal
received from said scroll
format data source,

Stopp-Bewegungs-Programmanwei-
sungen, die mit dem Mikroprozessor
(42) assoziiert sind, zum Beenden der
Scroll-Verschiebung des Bildes auf
dem Anzeigeschirm (40) beim ersten
Auftreten eines Signals aus der
Gruppe von Signalen, umfassend:

(a) eine im Wesentlichen stationare
Fingerbertuhrung auf dem Anzei-
geschirm (40), die fUr einen Zeit-
raum andauert, der langer ist als
eine vorgegebene Mindestzeit,
und

ein Scroll-Ende-Signal, das von
der Quelle von Scroll-Format-
daten empfangen wird,

(b)

1.12

wherein said scrolling motion
program instructions comprise
instructions responsive to said
duration of said stationary finger
touch contact such that, when
during a period having a duration
which is greater than a first preset
minimum time and less than a
second preset minimum time
motion of said finger touch along
the surface of said display screen
(40) is sensed, said display is first
moved in correspondence with
movement of the finger touch,
and,

wobei die Scroll-Bewegungs-Pro-
grammanweisungen  Anweisungen
umfassen, die auf die Dauer des sta-
tiondren Fingerberihrungskontaktes
ansprechen, so dass, wenn, wahrend
einer Periode mit einer Dauer, die
groRer als eine erste voreingestellte
Mindestzeit und kleiner als eine zweite
voreingestellte Mindestzeit ist,
Bewegung der Fingerberihrung tber
die Oberflache des Anzeigeschirms
(40) erfasst wird, die Anzeige zu-
nachst in Ubereinstimmung mit einer
Bewegung der  Fingerberihrung
bewegt wird,

1.12.1

if there is no finger motion at the
time when the finger contact with

und so dass, wenn es keine Finger-
bewegung zu der Zeit gibt, zu der der
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the display screen (40) is broken,
said display screen (40) will
remain in the position it is at that
time without further motion, and
the system reverts to "waiting"
status,

Fingerkontakt mit dem Anzeigeschirm
(40) abbricht, der Anzeigeschirm (40)
in der Position verharrt, in der er zu
diesem Zeitpunkt ohne weitere
Bewegung ist, und das System in
einen "Warte"-Status zurtickkehrt,

1.13

wherein said scrolling motion
program instructions  further
comprise instructions responsive
to said duration of said stationary
finger touch contact such that,
when said duration is less than
said second preset minimum time
and if no motion occurs before
separation of said finger from said
display screen, an item touched is
selected, wherein upon selection
the selected item is highlighted.

wobei die Scroll-Bewegungs-Pro-
grammanweisungen ferner Anwei-
sungen umfassen, die auf die Dauer
des stationaren Fingerberihrungs-
kontaktes ansprechen, so dass, wenn
die Dauer kleiner ist als die zweite
voreingestellte Mindestzeit, und wenn
keine Bewegung vor dem Losen des
Fingers von dem Anzeigebildschirm
auftritt, ein Element, welches bertuhrt
wird, ausgewahlt wird, wobei das
ausgewahlte Element bei Auswabhl
hervorgehoben wird.

Patentanspruch 8:

8.1

A method of controlling a scroll-
like display of data on an
electronic display screen (40),
said method comprising the steps
of:

Verfahren zum Steuern einer scroll-
artigen Anzeige von Daten auf einem
elektronischen Anzeigeschirm (40),
wobei das Verfahren die folgenden
Schritte umfasst:

8.2

sensing (100c) the speed and
direction of motion of said finger
touch contact with said display
screen (40);

Erfassen (100c) der Geschwindigkeit
und Richtung einer Bewegung des
Fingerberihrungskontaktes mit dem
Anzeigeschirm (40);

8.3

sensing (100b) the duration of
finger touch contact time with an
electronic display screen (40)
having scrollable data displayed
thereon;

Erfassen (100b) der Dauer einer
Fingerbertihrungskontaktzeit mit
einem elektronischen Anzeigeschirm
(40), der scrollbare Daten darauf an-
zeigt;

8.4

if the sensed duration of finger
touch contact time is greater than
a first preset minimum time and

wenn die erfasste Dauer der Finger-
bertihrungskontaktzeit grof3er als eine
erste voreingestellte Mindestzeit und
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less than a second preset mini-
mum time and is accompanied by
motion along the surface of the
display screen (40) moving said
display in correspondence with
movement of the finger touch,

kleiner als eine zweite voreingestellte
Mindestzeit ist und von einer
Bewegung entlang der Oberflache
des Anzeigeschirms (40) begleitet
wird, Bewegen der Anzeige in Uber-
einstimmung mit der Fingerberihrung,

8.4.1

and — following separation of said
finger touch from said display
screen (40), — initiating (104)
scrolling motion of said scrollable
data on said display screen (40) in
said sensed direction and at said
sensed speed,;

und — folgend auf eine Trennung der
Fingerberihrung von dem Anzeige-
schirm (40) — Einleiten (104) einer
Scroll-Bewegung der scrollbaren
Daten auf dem Anzeigeschirm (40) in
der erfassten Richtung und mit der
erfassten Geschwindigkeit;

8.5

upon sensing a finger touch during
scrolling displacement of the
image on said display screen (40),
regardless of the length of the
touch, stopping the motion of said
display;

auf ein Erfassen einer Fingerberih-
rung wéahrend der Scroll-
Verschiebung des Bildes auf dem
Anzeigeschirm unabhéngig von der
Dauer der Berthrung, Stoppen der
Bewegung der Anzeige;

8.6

slowing (106) the speed of said
scrolling motion from the initiated
speed thereof, at a predetermined
rate; and

Verlangsamen (106) der Geschwin-
digkeit der Scroll-Bewegung von der
anfanglichen  Geschwindigkeit mit
einer vorbestimmten Rate; und

8.7

terminating said scrolling motion

upon first occurrence of any con-

ditions from the following group of
conditions is sensed:

(@) a substantially stationary
finger touch having a finite
duration is sensed,

(b) an end-of-scroll
sensed,

signal is

Beenden der Scroll-Bewegung, so-
bald ein erstes Auftreten einer Bedin-
gung aus der folgenden Gruppe von
Bedingungen erfasst wird:

(a) eine im wesentlichen stationare
Fingerberlihrung mit definierter
Dauer

(b) ein Scroll-Ende-Signal,

8.8

if the sensed duration of said
stationary finger touch contact
time is greater than a first preset
minimum time and less than a
second preset minimum time and
is accompanied by motion of said

wenn die erfasste Dauer der statio-
naren  Fingerberthrungskontaktzeit
grol3er als eine erste voreingestellte
Mindestzeit und kleiner als eine zweite
voreingestellte Mindestzeit ist, und
von einer Bewegung entlang der




-30 -

finger touch along the surface of
said display screen (40),

Oberflache des Anzeigeschirms (40)
begleitet wird,

8.8.1

and, if after subsequent moving of
said display in correspondence
with movement of the finger touch,
there is no finger motion at the
time that the finger contact with the
display screen (40) is broken,
maintaining said display screen
(40) in the position it is at that time
without  further motion, and
reverting the system to "waiting”
status,

und wenn es nach einer darauf-
folgenden Bewegung der Anzeige in
Ubereinstimmung mit der Bewegung
der Fingerberthrung keine Fingerbe-
wegung gibt zu der Zeit, zu der der
Fingerkontakt mit dem Anzeigeschirm
(40) unterbrochen wird, Beibehalten
des Anzeigeschirms (40) in der Posi-
tion, in der er ist zu der Zeit ohne
weitere Bewegung, und Zurickkehren
des Systems zu einem "Warten"
Status;

8.9

wherein said method comprises
the further step (100) of selecting
an item touched if the sensed
stationary duration of the finger
touch contact time is less than said
second preset minimum time and
if no motion occurs before
separation of said finger from said
display screen (40), wherein upon
selection the selected item is
highlighted.

wobei das Verfahren den weiteren
Schritt (100) des Auswahlens eines
berihrten Elementes umfasst, wenn
die stationare Dauer der Fingerberih-
rungskontaktzeit kleiner ist als die
zweite voreingestellte Mindestzeit,
und wenn keine Bewegung vor dem
Losen des Fingers von dem Anzei-
gebildschirm auftritt, wobei das bei
Auswahl ausgewahlte Element her-
vorgehoben wird.

3.

Bei dem hier einschlagigen Durchschnittsfachmann, der damit betraut wird,

das Anzeigen scrollbarer Daten auf elektronischen Bildschirmen zu vereinfachen

und es Benutzern zu ermdéglichen, auf den gewlnschten Teil einer langen Liste

schnell und ,auf natirliche Weise* zuzugreifen, handelt es sich, soweit technische

Probleme betroffen sind, um einen Informatiker mit Universitdtsabschluss und

mehrjahriger Berufserfahrung in der Entwicklung und Programmierung von

grafischen Benutzeroberflachen fur Endgerate mit berlihrungsempfindlichem

Bildschirm.
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4. Dieser Fachmann legt den unabhdngigen Patentansprichenl und 8
folgendes Verstandnis zugrunde:

4.1 Patentanspruch 8 bezieht sich auf ein mehrschrittiges Verfahren zum
Steuern einer scroll-artigen Anzeige von Daten auf einem berihrungsempfindlichen
Bildschirm (Touch-Screen) mithilfe eines Fingers, Patentanspruch 1 auf das
zugehorige Touch-Screen-Bild-Kontrollsystem.

Das System wird durch einen Mikroprozessor gesteuert. Dieser fuhrt Programm-
anweisungen aus zur Erfassung von Daten uber den Kontakt des steuernden
Fingers mit dem Bildschirm, und zwar speziell von Richtung, Geschwindigkeit und
Zeitdauer des Beruhrkontakts; sowie zur Anzeige von ,scroll format data capable of
display on said display screen*, d. h. von solchen Daten, die sich in Form z. B. einer
scrollbaren Liste auf dem Bildschirm darstellen lassen (Merkmale 1.1 bis 1.7 bzw.
8.1 bis 8.3, wobei sich Patentanspruch 8 nur allgemein auf ,scrollable data“
bezieht).

4.2  Grundsatzlich soll, wenn der Benutzer den Bildschirm mit dem Finger beriihrt
und den Finger dann bewegt, das Anzeigebild der Fingerbewegung folgen. Wenn
jetzt der Finger vom Bildschirm gel6st wird, soll das Bild automatisch weiterbewegt
werden (,scrolling displacement” bzw. ,scrolling motion®), wobei die Richtung und
Geschwindigkeit der Fingerbewegung die Verschiebungsrichtung und
Anfangsgeschwindigkeit des Bildes bestimmen, jedoch dann die Scroll-Geschwin-
digkeit allmahlich abnimmt (Merkmale 1.8.1 und 1.10, bzw. 8.4.1 und 8.6 — eine
solche automatische Weiterbewegung war als ,kinetic scroll* oder ,inertial scroll”
bereits vorbekannt, vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0005]). Fir das Stoppen der
Bildbewegung sind in den Anspriichen 1 und 8 drei Ausloser angegeben: das Bild
lauft solange weiter, bis das Ende der ,scroll format data”, d. h. der anzeigbaren
Daten erreicht wird (Merkmal 1.11 b bzw. 8.7 b); oder bis der Benutzer die
Bewegung durch Beriihren des Bildschirms manuell stoppt (Merkmale 1.9 bzw. 8.5,

sowie 1.11 a bzw. 8.7 a); oder bis die allmahlich abnehmende Geschwindigkeit
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»Null* erreicht (Merkmal 1.10, nicht in 8.6); auch diese Lehren waren vorbekannt,
siehe Streitpatentschrift, Abs. [0008].

Hinzu kommen folgende ergdnzende Funktionen:

— Wenn das Anzeigebild mit dem Finger in Bewegung gesetzt wurde, folgt,
solange der Benutzer den Finger nicht abhebt, das gesamte Bild dem Finger in
beliebiger Richtung (,sticks to the finger" = ,klebt am Finger®; siehe die Merkmale
1.8 und 1.12, bzw. 8.4 und 8.8); erst wenn der Finger abgehoben wird, startet die

automatische Weiterbewegung.

— Wenn das Anzeigebild mit dem Finger in Bewegung gesetzt wurde, der
Finger sich aber zum Zeitpunkt des Losens vom Bildschirm nicht bewegt, bleibt das
Bild in der erreichten Position stehen, und das System gelangt in einen "Warte"-
Status (Merkmale 1.12.1 und 8.8.1).

— Wenn der Benutzer den Finger wahrend der Bertihrung nicht bewegt, kann
er ein berthrtes Bildelement dadurch ,auswahlen“ (,select”), wobei ein ausge-
wahltes Element [optisch] hervorgehoben dargestellt werden soll (Merkmal 1.13

bzw. 8.9). Wenn er den bertihrenden Finger nach der Auswahl bewegt, folgt nur das

ausgewahlte Bildelement der Spur des Fingers (,touch dragging®) (siehe die

Unteranspriche 2 und 10).

- Wenn dem Benutzer die Geschwindigkeit der automatischen Weiterbe-
wegung nicht (mehr) zusagt, kann er durch eine erneute Wisch-Bewegung auf dem
sich bewegenden Bild mit anderer (hdherer oder niedrigerer) Geschwindigkeit eine
Ubernahme dieser neuen Geschwindigkeit auf die Bildbewegung veranlassen

(siehe Unteranspriche 3 und 11).

Stationare Beruhrkontakte unterhalb einer bestimmten Mindestdauer kénnen vom
System ignoriert werden (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0031]). Der Fachmann
versteht das so, dass derartige kurze BerlUhrkontakte als Fehlbedienung oder als

durch ein ,Storsignal” entstanden interpretiert werden.
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4.3 Das Streitpatent selbst bezeichnet die meisten der genannten Einzelmal3-
nahmen ,fir sich betrachtet” als vorbekannt. Die Leistung des Streitpatents besteht
nach dem Vortrag der Beklagten darin, ein Gesamtkonzept zu schaffen, welches
die Messwerte der Fingerberihrung (Dauer, Geschwindigkeit, Richtung) und die
Informationen Uber den Anzeige-Zustand (stationéres oder scrollendes Bild) mit-
einander in Beziehung setzt und Vorgaben macht, welche Bertihrung unter welchen
Bedingungen welche weitere Funktion auslésen soll. Die Beklagte spricht in diesem
Zusammenhang von einer ,Zustandsmaschine“; denn der Folgezustand des
Systems héangt nicht nur von den Messwerten der Fingerberthrung, sondern auch
vom vorherigen Zustand (hier insbes.: scrollt das Bild oder nicht?) ab. Die Be-
schwerdekammer des EPA hat in der Entscheidung vom 30. Juni 2015, mit welcher
das Streitpatent erteilt wurde, eine Tabelle erstellt (Anlage NK5 Gliederungspunkt
1.1.3), welche fir den Verfahrensanspruch8 die anspruchsgemaéalien
Zusammenhange zu beschreiben versucht. Weil diese aber nicht von der exakten
Merkmalsformulierung ausgeht und auch die Unterschiede zwischen den
Ansprichen 1 und 8 nicht erkennen lasst, verwendet der Senat die folgenden

ergéanzten und korrigierten Tabellen:
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Merkmal Voraussetzung dann folgende Aktion:
responsive to duration display is moved in
1.8 of stationary finger touch, correspondence with movement
in period ,, t1 < duration < t2 of the finger touch
(any) motion of finger touch (,sticks to the finger®)
display moving ,sticked to the initiate scrolling displacement
181 finger” (finger touch is “in in direction of finger move and
motion”) + separation of finger at sensed initial speed of finger
_ _ reducing the rate of scrolling
1.10 scrolling displacement ,
: at a predetermined rate
+ no touch . . .
until motion is terminated
1.9 scrolling displacement
' _ solely stop scroll (no select)
+ (any) finger touch
scrolling displacement
111la + stationary finger touch stop scroll
duration > to
scrolling displacement
111D + end-of-scroll signal stop scroll
from data source
1.12 responsive to duration display is moved in
(ident. of stationary finger touch, correspondence with movement
1.8) in period ,, t1 < duration < t2 of the finger touch
(any) motion of finger touch (,sticks to the finger®)
display moving ,sticked to the display will remain in the position
1121 finger”, + no finger motion at the it is at that time, without further
time of separation of finger motion; "waiting” status
responsive to duration
1.13 of stationary finger touch, an item touched is selected,;

duration < t2 + no motion
before separation of finger

selected item is highlighted
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Merkmal Voraussetzung dann folgende Aktion:
t1 < duration of (any) finger _ o .
moving said display in correspon-
touch <tz ) _
8.4 _ ) _ dence with movement of the finger
+ finger touch is accompanied ] ]
. touch (,stick to the finger")
by motion
display moving ,sticked to the initiate scrolling motion
8.4.1 finger* (finger touch is “in of scrollable data, in direction of finger
motion”) + separation of finger move and at sensed speed of finger
scrolling motion _
8.6 slowing scroll speed
+ no touch
scrolling motion
8.5 . stop scroll
+ (any) finger touch
scrolling motion
8.7 a + stationary finger touch stop scroll
having a finite duration
scrolling motion
8.7b _ stop scroll
+ end-of-scroll signal
t1 < duration of stationary finger | subsequent moving of said display
8.8 touch < t2 in correspondence with
' + finger touch is accompanied movement of the finger touch
by motion (,stick to the finger*)
display moving ,sticked to the | maintain display in the position it is
8.8.1 | finger”, + no finger motion at the | at that time, without further motion;
time of separation of finger "waiting” status
stationary duration of
8.9 finger touch < t2 selecting an item touched;

+ no motion before separation

of finger

selected item is highlighted
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4.4  Einzelaspekte

4.4.1 Wenn sich Merkmal 8.3 auf das Erfassen der Dauer einer Fingerberih-

rungskontaktzeit ,mit einem elektronischen Anzeigeschirm (40), der scrollbare

Daten darauf anzeigt” (,with an electronic display screen (40) having scrollable data
displayed thereon®) bezieht, obwohl zuvor die Merkmale 8.1 und 8.2 bereits einen
solchen Anzeigeschirm (40) und das Steuern der scroll-artigen Anzeige betrafen,
wird der Fachmann dem keine besondere Bedeutung beimessen; aus der
Beschreibung des Streitpatents ergibt sich ohne Weiteres, dass das Merkmal 8.3
lediglich ungeeignet formuliert ist und sich auf denselben Bildschirm und dieselben
scrollbaren Daten wie die Merkmale 8.1 und 8.2 bezieht.

4.4.2 Gemall Merkmal 1.8 / 1.12 und sinngemal ebenso Merkmal 8.4 / 8.8.1 soll
,die Anzeige* zunachst in Ubereinstimmung mit der Bewegung der Fingerberiihrung
bewegt werden (,said display is moved in correspondence with ..."). Dabei bezieht
sich ,said display” zurtck auf Merkmal 1.5 ,scroll format data capable of display on
said display screen (40)“ bzw. Merkmal 8.3 ,display screen (40) having scrollable
data displayed thereon”; d. h. das Streitpatent unterscheidet zwischen dem Bild-
Anzeigeschirm (40) und den darauf dargestellten Scroll-Daten. Dementsprechend
handelt es sich bei der ,Anzeige®, die in Ubereinstimmung mit der Bewegung der
Fingerberihrung bewegt werden soll, nicht zwangslaufig um die gesamte
Bildschirmflache, sondern um die dargestellten scrollbaren Daten; nur diese werden

durch die Formulierung ,said display* adressiert.

Die Beklagte vertritt eine andere Auffassung und verweist dazu auf die Beschrei-
bung Spalte 6 Zeile 34, Zeile 58 und Spalte 7 Zeile 2, wonach ,the entire display”
mit dem Finger bewegt werden solle. Auch hier stellt sich jedoch die Frage, ob mit
2<display” der gesamte Bildschirm oder nur der Datenanzeige-Bereich gemeint sein
soll (vgl. etwa Spalte 6 Zeile 47 / 48 ,scrolling motion of the displayed data“; ferner

war dem Fachmann gelaufig, dass auf einem Touch-Screen ,feste* Beruhrfelder fur
permanent verfigbare Funktionen oder permanente Anzeigefelder vorgesehen sein

kénnen, die nicht mitbewegt wurden). Vor allem aber hat die Formulierung ,the
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entire display” keine Aufnahme in die Patentanspriiche gefunden, so dass der Senat

einer solchen Auslegung nicht folgt.

4.4.3 Was in Merkmal 1.9 ausgeschlossen sein soll (,solely as a "stop motion"

signal* = ausschliellich als "Stopp-Bewegung"), ergibt sich aus Abs. [0037] des

Streitpatents: ,Although it has been stated above, that a relatively long-term finger
touch while scrolling motion is taking place serves as both a "selection" and a "stop
motion" signal, it will be obvious that the method could be set up easily so that a

finger touch during the scrolling process would act solely as a "stop motion" signal

regardless of the length of the touch; this would protect against the possibility of
unintended "selections” resulting from inadvertently long touches that were intended
only to "stop" the scrolling®. D. h. Merkmal 1.9 ist darauf gerichtet, dass wahrend
einer Scroll-Verschiebung der Anzeige eine Fingerberihrung, egal von welcher
Lange, ausschliel3lich das Stoppen der Scroll-Bewegung bewirken soll, aber keine
LJAuswahl.

4.4.4 Die Merkmale 1.8 und 1.12 sowie 8.4 und 8.8 beziehen sich auf eine Be-
wegung der Fingerberihrung wahrend einer Periode ,gréRer als eine erste vorbe-
stimmte Mindestzeit und kleiner als eine zweite vorbestimmte Mindestzeit" (bzw.
,voreingestellte Mindestzeit* — in der englischen Anspruchsfassung Uberein-
stimmend: ,first / second preset minimum time”). In der Diskussion wurde daftr die

Kurzformel ,t1 < At < t2" verwendet, wobei At die Dauer der Beriihrung bezeichnet.

Eine ,second minimum time" findet sich in der Beschreibung nur in Spalte 6 Zeile 38
und — darauf bezugnehmend — in Spalte 6 Zeile 44/45. Diese soll gemal3 Spalte 6

Zeile 38 kirzer sein als die erste Mindestzeit. Das wirde jedoch bedeuten, dass es

eine Periode mit einer Dauer gré3er als die erste, aber kleiner als die zweite Zeit
(die kurrzer sein soll als die erste) nicht geben kdnnte; im Wege der Auslegung muss
daher davon ausgegangen werden, dass die ,first preset minimum time” der
Anspriche 1 und 8 der ,second minimum time” des Abs. [0031] entspricht, und die
,second preset minimum time” der Anspriiche 1 und 8 der “first predetermined

minimum time” der Beschreibung.
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4.45 Nach Merkmal 1.11 a soll die Scroll-Verschiebung des Bildes auf dem
Anzeigeschirm beendet werden, wenn eine stationére Fingerberthrung erkannt
wird, die langer andauert als eine vorgegebene Mindestzeit (,longer than a preset
minimum time*). In der Streitpatentschrift findet sich hierzu in Abs. [0020] ,for a finite
period of time*, sowie ,If a finger is applied to the surface of the screen for a shorter
period of time, for example for a period less than a minimum set time*; in Abs. [0025]
Jfor a predetermined period of time“. Jedenfalls gibt es keinen Hinweis, dass es sich
dabei um dieselbe Zeit t1, t2 wie die ,first” oder ,second preset minimum time” der

0.9. Merkmale 1.8 und 1.12 sowie 8.4 und 8.8 handeln kdnnte.

Scheinbar im Unterschied dazu verlangt das korrespondierende Merkmal 8.7 a fur
die stationare Fingerberiihrung ,having a finite duration”. Nach dem Verstandnis des
Senats drickt diese Formulierung ,mit definierter Dauer” aber nichts Anderes aus
als die Bedingung des Merkmals 1.11 a ,langer als eine vorgegebene Mindestzeit".
Die beiden Merkmale sind insoweit also gleich zu verstehen.

4.4.6 Alternativ soll nach Merkmal 1.11 b die Scroll-Verschiebung des Bildes auf
dem Anzeigeschirm beendet werden, wenn ein ,Scroll-Ende-Signal“ von der Quelle
von Scroll-Formatdaten empfangen wird. Dieses zeigt an, dass das Ende der
darstellbaren Daten erreicht wurde, d. h. die letzten Daten der Liste angezeigt
worden sind (vgl. Streitpatentschrift Abs. [0021] ,having reached the end of the

"scroll"™). Das Merkmal 8.7 b ist verallgemeinernd nur auf den Empfang eines
~Scroll-Ende-Signals” gerichtet (ohne ,received from said scroll format data
source”). Nachdem aber in der gesamten Streitpatentschrift kein anderes ,Scroll-
Ende-Signal“ erwahnt und auch nicht recht erkennbar ist, was der Fachmann sich
sonst darunter vorstellen kénnte, sind auch hier die beiden Merkmale insoweit gleich

Zu verstehen.

4.4.7 Die Beklagte hat vorgebracht, das Streitpatent unterscheide zwischen der
,Lange der Berihrung“ (,length of the touch”) in Merkmal 1.9 und der ,Dauer”
(,enduring for a period longer than ...") in Merkmal 1.11 a. Wie Absatz [0037] des
Streitpatents jedoch vor Augen fuhrt, werden die Begrifflichkeiten ,duration of con-

tact* und ,length of the touch” synonym verwendet. Erkenntnisse fir die Auslegung
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lassen sich zur Uberzeugung des Senats aus der unterschiedlichen Formulierung

nicht gewinnen.

4.4.8 Die Merkmale 1.13 und 8.9 geben an, wie der Benutzer die Auswahl eines
einzelnen Objektes der Scroll-Liste bewirken kann (,selection“/ Merkmal 1.13: ,(...)
ein Element, welches beruhrt wird, ausgewahlt wird, wobei das ausgewahlte
Element bei Auswahl hervorgehoben wird“, Merkmal 8.9: ,(...) des Auswahlens
eines berlUhrten Elementes ... wobei das bei Auswahl ausgewahlte Element her-
vorgehoben wird“). Das Streitpatent versteht unter ,selection” lediglich ein Markie-
ren oder eine Vor-Auswahl, keine Auslosung einer Funktion (siehe Abs. [0030]: ,(...)
selection path, beginning with (...) highlighting“; ,the "selected" item (...) will "stick
to the finger").

4.4.9 Im Zuge dieser Merkmals-Auslegung ist auf einen in der Streitpatentschrift
enthaltenen offensichtlichen Fehler hinzuweisen. In Abs. [0036] heil3t es: ,If the

touch is stationary and the contact continues for less than a predetermined minimum

time (...). On the other hand, if the touch is stationary but the contact does not

continue for_more than the minimum time (...)". Offensichtlich sollte hier eine

Unterscheidung getroffen werden, die aber wegen inhaltlich Gbereinstimmender
Voraussetzungen (,less” = ,not more*) nicht zustande kommt. Ein Vergleich mit Abs.
[0037] ,(...) that a relatively long-term finger touch while scrolling motion is taking
place serves as both a "selection" and a "stop motion" signal (...)“ macht deutlich,
dass es in Spalte 7 Zeile 47 offenbar ,continues for less MORE than a
predetermined minimum time” heil3en sollte. Nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs ist dieser offensichtliche Fehler zu korrigieren (vgl. etwa BGH
Mitt. 2002, 176 — Gegensprechanlage, Il. 2. b) aa)).
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4.5  Zu berucksichtigende Unterschiede zwischen den Ansprichen 1 und 8
4.5.1 Merkmal 8.4 gegenuber Merkmal 1.8

Nach Merkmal 1.8 soll die Dauer ,des stationaren Fingerbertihrungskontakts”
bestimmt werden, und ,wenn wéhrend einer Periode mit einer Dauer (...) Bewegung
der Fingerberthrung tber die Oberflache des Anzeigeschirms erfasst wird“, die
Anzeige zunachst ,in Ubereinstimmung mit der Bewegung der Fingerberiihrung
bewegt* werden. Nach Merkmal 8.4 soll - ohne Beschréankung auf eine stationare
Fingerberthrung - ,die (...) Dauer der Fingerberthrungskontaktzeit* erfasst werden,
und wenn diese Dauer die angegebene Zeit-Bedingung erfullt ,und von einer
Bewegung entlang der Oberflache des Anzeigeschirms (40) begleitet wird“, soll ein

,Bewegen der Anzeige in Ubereinstimmung mit der Fingerberiihrung* erfolgen.

Hiervon ausgehend ist zur Uberzeugung des Senats das Merkmal 8.4 nicht - wie
die Merkmale 1.8 und 8.8 - als beschrankt auf eine stationdre Fingerbertihrung
auszulegen. Denn es ,darf im Nichtigkeitsverfahren nicht etwa deshalb eine
einengende Auslegung der angegriffenen Patentanspriiche zugrunde gelegt
werden, weil mit dieser die Schutzfahigkeit eher bejaht werden konnte* (BGH GRUR
2004, 47 — Blasenfreie Gummibahn 1). Fir eine einschrankende Auslegung besteht
hier kein Anlass, weil die beanspruchte Lehre auch bei sich bewegendem Finger
sinnvoll sein kann, selbst wenn kein konkretes Ausfihrungsbeispiel dazu gegeben

sein sollte.
4.5.2 Merkmal 8.5 gegenuber Merkmal 1.9

Nach Merkmal 1.9 soll das Erfassen einer Fingerberiihrung wéhrend der Scroll-

Verschiebung des Bildes auf dem Anzeigeschirm ausschliel3lich als "Stopp-

Bewegung" funktionieren, unabhéngig von der Dauer der Bertihrung. Nach Merkmal
8.5 soll das Erfassen einer Fingerbertihrung wahrend der Scroll-Verschiebung des
Bildes auf dem Anzeigeschirm, unabhéngig von der Dauer der BerlUhrung, ein

Stoppen der Bewegung der Anzeige bewirken — aber nicht ,ausschlief3lich®.
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Wie oben bereits ausgefuhrt (siehe Abschnitt 4.4.3) ist Merkmal 1.9 so zu verstehen,
dass eine Fingerberthrung wéhrend einer Scroll-Bewegung der Anzeige, welche
das Stoppen der Scroll-Bewegung bewirken soll, vom System nicht zusatzlich noch
fur einen anderen Zweck, insbesondere nicht als ,Auswahl” interpretiert werden
darf.

Beim Merkmal 8.5 fehlt jedoch der Begriff ,ausschlieZlich” (,solely*), d. h. die For-
mulierung erlaubt hier, dass zusammen mit dem Stoppen der Scroll-Verschiebung

auch das berlhrte Element ,ausgewahlt* werden kdnnte.

Nachdem eine solche Lehre ,brauchbar” ist und nicht im Widerspruch zu anderen
Anspruchsmerkmalen steht, besteht fur eine einschrankende Auslegung des
Merkmals 8.5 kein Anlass (vgl. oben Abschnitt 4.5.1 und den Bezug auf die BGH-
Entscheidung Blasenfreie Gummibahn I).

4.6  Widerspruche in Anspruchsmerkmalen

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ,ist die Patentschrift in einem
sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Patentanspruch im Zweifel so zu ver-
stehen, dass sich keine Widerspriiche zu den Ausfiihrungen in der Beschreibung
und den bildlichen Darstellungen in den Zeichnungen ergeben (...). Diese MalRgabe
fur die Auslegung gilt erst recht zur Vermeidung von Widerspriichen zwischen
mehreren Merkmalen eines Patentanspruchs (BGH GRUR 2018, 1128 — Gurt-
straffer, Tz. 16).

4.6.1 Merkmal 1.9 bzw. 8.5 gegenuber Merkmal 1.11 a bzw. 8.7 a

Nach Merkmal 1.9 soll das Erfassen einer Fingerberiihrung wéahrend der Scroll-
Verschiebung des Bildes auf dem Anzeigeschirm ausschliel3lich als "Stopp-Bewe-
gung" funktionieren, unabh&ngig von der Dauer der Berihrung; nach Merkmal 1.11
a soll hingegen eine im Wesentlichen stationare Fingerberiihrung auf dem

Anzeigeschirm das Beenden der Scroll-Verschiebung des Bildes bewirken, wenn
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sie fUr einen Zeitraum andauert, der langer ist als eine vorgegebene Mindestzeit.
Ahnlich soll nach Merkmal 8.5 eine Fingerberiihrung wéahrend der Scroll-
Verschiebung des Bildes, unabhangig von der Dauer der Bertihrung, die Bewegung
der Anzeige stoppen; gemall Merkmal 8.7 a erfordert das Beenden der Scroll-

Bewegung eine im Wesentlichen stationare Berlihrung mit definierter Dauer.

Die Beklagte méchte Merkmal 1.9 einschrankend auslegen im Sinne einer Unter-
oder Nachordnung gegeniber Merkmal 1.11 a, dass also eine stationare Finger-
bertihrung langer als eine vorgegebene Mindestzeit wéhrend des Scrollens

Jreserviert* sein solle fur ,stop motion®, so dass (nur) die stationare Berihrung

gemall Merkmal 1.11 a ausschlief3lich als "Stopp-Bewegung" funktionieren solle —

das schlieBe aber nicht aus, dass kurze Fingerberlihrungen ignoriert werden

kénnten, und gelte nicht fir bewegte Fingerbertihrungen.

a) ~otationare” Fingerberihrungen zum Stoppen der Scroll-Bewegung lassen
sich zwar anhand der Beschreibung des Streitpatents belegen (siehe Abs. [0020]
,Motion of the displayed image may be stopped manually by applying a finger to the

screen_without moving it along the surface of the screen for a finite period of time*;

Abs. [0037] ,duration of contact for a stationary finger touch on the screen serves
as the distinction between a "selection” touch and a "stop scrolling” touch”).
Allerdings besteht bei einer am Wortlaut orientierten Auslegung des Merkmals, die
dartber hinaus auch einen bewegten Finger einbezieht, kein Widerspruch zu
anderen Merkmalen (die Merkmale 1.8, 1.12 und 1.13 betreffen einen ,stationéren”
Finger, wie auch die Unteranspriiche 3 und 11 zwar einen sich bewegenden Finger
betreffen, dessen Bewegung aber auf eine bestimmte stationare Beruhrung folgt);
die Lehre des Merkmals 1.9 ,funktioniert* auch bei bewegtem Finger, so dass fur

eine einschrankende Auslegung kein Anlass besteht.

Analog gilt fir Merkmal 8.5, dass seine Lehre auch bei bewegtem Finger

Lfunktioniert” und somit nicht unter ihrem Wortlaut auszulegen ist.
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b) Eine Auslegung, wonach sich das Merkmal 1.9 (,acts solely as “stop
motion™) nur auf die Fingerberiihrungen des Merkmals 1.11 a beziehen sollte, lasst

sich bei Heranziehung der Beschreibung nicht rechtfertigen.

Die Teil-Lehre ,acts solely as “stop motion™ des Merkmals 1.9 wird allein in
Abs. [0037] des Streitpatents erlautert. Dort geht es darum, dass anhand der
Beruhrdauer zwischen ,Auswahl“ und ,stopp scrolling” unterschieden werden soll
(,the duration of contact for a stationary finger touch on the screen serves as the
distinction between a "selection" touch and a "stop scrolling” touch®); alternativ
konnte eine Fingerberihrung wahrend des Scrollens ,allein® als Stopp-Signal
interpretiert werden, um die Gefahr unbeabsichtigter Auswahlen durch zu lange
Bertihrungen zu vermeiden. D. h. das Streitpatent beschreibt an dieser Stelle zwei
Alternativen, die sich gegenseitig ausschlieBen. Das Merkmal 1.9 bezieht sich

eindeutig auf die zweite Alternative, wonach also zur Vermeidung unbeabsichtigter

.Select“-Funktionen eine (gemall Beschreibung: stationare) Bertihrung wahrend
des Scrollens, unabhangig von ihrer Dauer (,regardless of the length of the touch"),
in keinem Fall als ,select” interpretiert werden soll. Dass dies nur fir Berihrungen
Jlanger als eine vorgegebene Mindestzeit“ gelten sollte, lasst sich Abs. [0037] nicht

entnehmen.

Auf der anderen Seite ergibt sich die Lehre, dass kurze Fingerberihrungen ignoriert
werden konnten, allein aus Abs. [0031] des Streitpatents (,In another feature, if no

motion of the finger occurs while the screen is stationary, and the contact continues

for less than a second minimum time which is less than the first minimum time by a
readily measurable finite value, then step 100 ignores the contact” — wird in
Abs. [0032] noch einmal aufgegriffen); sie bezieht sich deutlich nur auf einen sta-
tionaren, d. h. nicht scrollenden Bildschirm, und gerade nicht auf die Voraussetzung

einer Scroll-Verschiebung gemanR Merkmal 1.9.

Auch Abs. [0020] (Spalte 4 Zeile 30 bis 33) ,Motion of the displayed image may be
stopped manually by applying a finger (...) for a finite period of time* hilft nicht weiter,

weil dies im Gegensatz steht zu Spalte 4 Zeile 33 ff. ,If a finger is applied to the

surface of the screen for a shorter period of time, for example for a period less than
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a minimum set time, the finger touch can be deemed to be a "selection”(...)" — d. h.

hier wird eine ,kurzere* Beruhrung als ,Auswahl* erkannt (was der ersten, nicht
unter Schutz gestellten Alternative aus Abs. [0037] entspricht). Eine konkrete Lehre,

dass kurze Fingerberihrungen wahrend des Scrollens ignoriert werden kénnten,

gibt das Streitpatent nicht. Damit verbietet sich aber eine Auslegung, dass sich
Merkmal 1.9 auf die Fingerberihrungen ,langer als eine vorgegebene Mindestzeit*
des Merkmals 1.11 a beziehen kénnte, oder dementsprechend das Merkmal 8.5
einen Unterfall der ,Fingerberihrung mit definierter Dauer* des Merkmals 8.7 a

darstellen kdnnte.

C) Der Widerspruch kann nur dahingehend aufgelést werden, dass umgekehrt
das Merkmal 1.11a dem Merkmal 1.9, und das Merkmal 8.7 a dem Merkmal 8.5

nachgeordnet ist, wie es auch der Reihenfolge im jeweiligen Anspruch entspricht.

Die Merkmale 1.9 und 8.5 zielen explizit auf eine Berlhrung ,unabhangig von der
Dauer” ab. Eine ausdruckliche Verknipfung mit den im Anspruch 1 bzw. 8 nach-
folgenden Merkmalen 1.11 a und 8.7 a und deren Einschrankung fir die Berthr-
dauer ist nach dem Anspruchswortlaut nicht gegeben. Es besteht auch sonst kein
Anhalt, die Merkmale 1.11 a und 8.7 a als den allgemeiner gefassten Merkmalen
1.9 und 8.5 ubergeordnet zu verstehen und damit letztere unter ihrem Wortlaut
auszulegen. Die Wiederholung in Form der Merkmale 1.11 a und 8.7 a mit einer
Einschrankung fur die Berihrdauer mag der Fachmann als eine mdgliche weitere
neben den Merkmalen 1.9 und 8.5 stehende Ausflihrungsvariante, die aber dann
von diesen Merkmalen (weil dort ,unabhangig von der Dauer) bereits umfasst ist,

oder als Uberbestimmung auffassen.

Dies fuhrt dazu, dass den Merkmalen 1.11 a und 8.7 a keine Uber eine bereits

umfasste Ausfiihrungsvariante hinausgehende Bedeutung zukommt.

d) Die Ansicht der Beklagten, dass eine solche Auslegung den Grundsatzen
der systematischen Anspruchsauslegung widerspreche, teilt der Senat nicht. Die
Beklagte hat insoweit auf die Entscheidung BGH GRUR 2011, 129 - Fentanyl-TTS

hingewiesen, wonach es sich verbiete, einen vermeintlichen Widerspruch
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dahingehend aufzulésen, dass einem Merkmal keine Bedeutung beigemessen

werde.

Damit ist der Leitsatz der Entscheidung allerdings unvollstandig zitiert: ,Ein
vermeintlicher Widerspruch zwischen Angaben im kennzeichnenden Teil und
Merkmalen des Oberbegriffs darf nicht dahin aufgeldst werden, dass den
Merkmalen des Oberbegriffs keine Bedeutung beigemessen wird, obwohl der
Wortsinn des Patentanspruchs eine widerspruchsfreie Auslegung zuldsst und diese
durch die in der Beschreibung geschilderten Ausfiihrungsbeispiele nahegelegt

wird.“

An letzterem fehlt es im vorliegenden Fall: Wie oben unter b) ausgefuhrt, kann der
Beschreibung eben nicht enthommen werden, dass kurze Fingerberihrungen
wahrend des Scrollens ignoriert werden kdénnten. Ferner ist die von der Beklagten
favorisierte Auslegung auch nicht ,widerspruchsfrei®, denn sie wirde beim Unter-
anspruch 4 zu dem gleichen Widerspruch aus anderer Perspektive fihren: Gemaf
Unteranspruch 4 soll die Scroll-Bewegung des Bildschirms zusatzlich noch beendet
werden bei Vorliegen folgender Bedingung: ,(c) a substantially stationary finger
touch on the display screen (40) enduring for a period shorter than or equal to said
preset minimum time* — d. h. nach Merkmal 1.11 a wird das Scrollen durch eine
stationdre Fingerberihrung langer als eine ,preset minimum time“ beendet, nach

Unteranspruch 4 durch eine stationare Fingerberihrung kurzer oder gleich

derselben ,preset minimum time*; zusammengefasst beendet somit jede stationare
Fingerberthrung unabhangig von ihrer Dauer das Scrollen, die ,preset minimum

time* hatte dann ebenfalls keine Bedeutung mehr.

Als weiteres Gegenargument macht die Beklagte geltend, das Streitpatent
unterscheide zwischen der ,L&nge der Berthrung® (,length of the touch®) in Merkmal
1.9 und der ,Dauer” (,enduring for a period longer than (...)*) in Merkmal 1.11 a.
Dem konnte der Senat jedoch, wie oben bereits in Abschnitt 4.4.7 ausgefuhrt,
aufgrund der synonymen Verwendung in Abs. [0037] des Streitpatents nicht folgen.
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4.6.2 Merkmal 1.13 gegenuber Merkmal 1.9

Nach Merkmal 1.13 soll eine stationare Fingerberuhrung, deren Dauer kleiner ist als
die zweite voreingestellte Mindestzeit, wenn keine Bewegung vor dem Lésen des
Fingers von dem Anzeigebildschirm auftritt, ein beriihrtes Element auswahlen; diese
Lehre umfasst offensichtlich auch Fingerberihrungen wéhrend der Scroll-
Verschiebung des Bildes. Nach Merkmal 1.9 soll eine Fingerberihrung wéhrend der
Scroll-Verschiebung des Bildes (unabhangig von der Dauer der Berihrung)

ausschlieflich als "Stopp-Bewegung", d. h. nicht als ,Auswahl” (,select") fungieren.

Da sich die Merkmale 1.13 und 1.9 fiir den Fall einer Scroll-Verschiebung des Bildes
widersprechen, ist die beanspruchte Lehre insoweit ,nicht ausfihrbar®. Die Beklagte
mdchte Merkmal 1.13 einschrénkend so auslegen, dass es einen stationaren (nicht-

scrollenden) Bildschirm voraussetze.

Nachdem sich auch in der Beschreibung eine solche Einschrénkung finden l&asst
(vgl. Abs. [0029]/[0030]: ,(...) to begin in step 100 with sensing the touch of a finger

upon electronic display screen 100a having a stationary data display (...). If

no motion occurs and the touch contact continues for less than a as to a prede-
termined minimum time, the touch is treated in step 100 as a "selection" of the data
term touched”), ist der Widerspruch daher in diesem Sinne aufzulésen: Merkmal

1.13 ist so auszulegen, dass es sich auf ein stationdres Display bezieht.

Fur das Verfahrensmerkmal 8.9, welches dem Merkmal 1.13 entspricht, ist ein
solcher Widerspruch nicht festzustellen, weil das dem Merkmal 1.9 entsprechende
Verfahrensmerkmal 8.5 die Einschrdnkung ,solely” nicht enthalt und somit eine

»ZAuswahl* nicht ausschlief3t, vgl. oben Abschnitt 4.5.2.
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Das Streitpatent hat in seiner erteilten Fassung keinen Bestand. Denn der
Gegenstand der unabhangigen Patentanspriiche 1 und 8 geht tber den Inhalt der
Anmeldung in ihrer urspriinglich eingereichten Fassung hinaus (Art. 1l 8 6 Abs. 1
Nr. 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢) EPU).

Folgende Merkmale der Patentansprichel und8 sind gegenuber der
ursprunglichen Offenbarung (vgl. PCT-Anmeldung WO 2003 / 060 622 A2, Anlage

NK4) unzulassig erweitert:

1. Merkmal 1.9

Wie bereits ausgefihrt (s. o. I., Abschnitt 4.6.1 a)), ist die als "Stopp-Bewegung"
funktionierende Fingerbertuhrung gemanR Merkmal 1.9 ihrem Wortlaut nach nicht auf
,Stationare" Fingerberihrungen beschrankt. Die spezielle Lehre (,acts solely as
"stop motion" regardless of the length of the touch®) kann sich jedoch ausschlieR3lich
auf die Offenbarung auf Seite 6 Zeile 12 bis 19 der NK4 stitzen; diese Passage
betrifft aber laut Zeile 13 nur ,a stationary finger touch”, und auch der folgende
Absatz (Zeile 20) beginnt mit ,In contrast to stationary touching (...)“. Eine Lehre,
wonach auch ein bewegter Finger ,ausschlie3lich als "Stopp-Bewegung"
interpretiert werden koénnte, so wie es vom Merkmal 1.9 umfasst ist, |asst sich der

Anmeldung nicht entnehmen.

2. Merkmal 8.5

a) Zwar enthalt das dem Merkmal 1.9 entsprechende Verfahrens-Merkmal 8.5
nicht den Ausdruck ,solely” - wohl aber die Formulierung ,regardless of the length
of the touch”. Hierflr findet sich kein anderer Offenbarungsort als die 0. g. Seite 6
Zeile 12 bis 19 der NK4, welche — wie ausgefuhrt — nur eine stationdre
Fingerberihrung betrifft. Eine Lehre, wonach auch eine sich bewegende

Fingerbertuhrung wahrend der Scroll-Verschiebung des Bildes, unabhangig von der
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Dauer der Beruihrung, ein Stoppen der Bewegung der Anzeige bewirken wirde, so
wie es vom Merkmal 8.5 umfasst ist, lasst sich der Anmeldung nicht entnehmen.

b) Wie zuvor festgestellt, kann sich die Bedingung des Merkmals 8.5 ,regard-
less of the length of the touch” allein auf die Passage Seite 6 Zeile 12 bis 19 der
NK4 stitzen. Dort werden zwei sich ausschlielBende Alternativen beschrieben,
namlich dass entweder anhand der Beruhrdauer zwischen ,Auswahl* und ,Stopp
Scrolling” unterschieden werden soll (was aufgrund der Formulierung ,regardless of
the length of the touch” offensichtlich nicht Gegenstand des Merkmals 8.5 ist), oder
dass eine Fingerbertuhrung wahrend des Scrollens — unabhangig von ihrer Dauer —
»=ausschlief3lich als Stopp-Signal interpretiert wird (und nicht als Auswahl), um

unbeabsichtigtes Auswéhlen durch zu lange Beriihrungen zu vermeiden.

Durch das Fehlen von ,ausschlief3lich* (,solely) umfasst das Merkmal 8.5 jedoch
den Fall, dass gleichzeitig mit dem Stoppen der Scroll-Verschiebung auch das be-
rihrte Element ,ausgewdahlt® werden konnte. Eine solche Lehre lasst sich der

Anmeldung jedoch nicht entnehmen.

Aus diesem Grund gehen die Patentanspriiche 1 und 8 dber den Inhalt der
Anmeldung in ihrer urspringlich eingereichten Fassung hinaus. In seiner erteilten

Fassung hat das Streitpatent daher keinen Bestand.

In seiner Fassung nach Hilfsantrag | hat das Streitpatent ebenfalls keinen Bestand.
Denn der Gegenstand der unabhangigen Patentanspriiche 1 und 8 in ihrer Fassung
nach Hilfsantrag | geht ebenso tber den Inhalt der Anmeldung in ihrer urspruinglich
eingereichten Fassung hinaus (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138
Abs. 1 Buchst. ¢) EPU).
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In ihrer Fassung nach Hilfsantragl werden die beiden unabhangigen
Patentanspriche in ihren Merkmalen 1.13 und 8.9 durch folgende markierte

Zusatzbedingungen erganzt:

1.13x , (...) responsive to said duration of said stationary finger touch

contact on said display screen (40) having a stationary data display,

such that, when said duration is less than (...)"

bzw.

8.9x , (...) if the sensed stationary duration of the finger touch contact

time on said display screen (40) having a stationary data display, is

less than (...)".

Damit wird einer der erlauterten Widerspriche zwischen den Anspruchsmerkmalen
aufgeldst, indem die Merkmale 1.13 und 8.9 auf ein stationares, d.h. nicht
scrollendes Display beschrankt werden, so wie es bereits der Auslegung entspricht
(s. o. I., Abschnitt 4.6.2).

Diese beiden Erganzungen sind zulassig, da sie eine Beschrankung des erteilten
Patents im Rahmen der urspringlichen Offenbarung bewirken (vgl. Streitpatent,
Abs. [0029] und [0030]).

Die zuvor (s. o. Il.) dargestellte unzulassige Erweiterung hinsichtlich der Merkmale
1.9 und 8.5 wird damit aber nicht behoben. Auch in ihrer Fassung nach Hilfsantrag |
gehen die Patentanspriche 1 und 8 damit unverandert Uber den Inhalt der
Anmeldung in ihrer urspriinglich eingereichten Fassung hinaus. Auch in dieser

Fassung ist Streitpatent daher nicht patentfahig.
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V.

In seiner Fassung nach Hilfsantrag I, wie auch nach den gleich zu beurteilenden

Hilfsantragen lla, [Ib und llc, hat das Streitpatent ebenfalls keinen Bestand.

Der Gegenstand der unabhéngigen Patentanspriche 1 und 8 in der Fassung nach
Hilfsantrag 1l beruht nicht auf erfinderischer Tatigkeit (Art. 1l 86 Abs.1 Nr.1
IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 56 EPU). Angesichts dessen kann
dahinstehen, ob der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung nach
Hilfsantrag Il, wie die Klagerin geltend macht, gegeniber der urspringlich
offenbarten Fassung zudem unzulassig erweitert ist. Auch auf eine méglicherweise

mangelnde Ausfuhrbarkeit der Lehre des Unteranspruchs 4 kommt es nicht an.

1. Die Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag Il enthalt die entsprechend
der Fassung des Hilfsantrags | gednderten Merkmale 1.13x und 8.9x. Zusatzlich

erhalten die Merkmale 1.9 und 8.5 folgende Fassung (Anderungen markiert):

1.9x ,wherein sensing a stationary finger touch during scrolling dis-
placement of the image on said display screen (40) acts solely as

"stop motion" regardless of the length of the touch;”

8.5x  “upon sensing a stationary finger touch during scrolling displace-
ment of the image on said display screen (40), regardless of the
length of the touch, stopping the motion of said display, wherein the

finger touch acts solely as "stop motion";”

Durch diese Erganzungen werden die zuvor in Il. erlauterten ,unzuldssigen

Erweiterungen” der Merkmale 1.9 und 8.5 in zul&ssiger Weise behoben.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag Il
beruht nicht auf erfinderischer Tatigkeit.
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2.1  Der Streitpatentschrift Iasst sich entnehmen (s. o. I., Abschnitt 1.), dass die
einzelnen Bedienungsmal3nahmen des Patentanspruchs 1 ,fir sich betrachtet* aus

dem Stand der Technik vorbekannt waren.

a) Die Druckschrift D1 (EP 0626 635 A2) beschreibt eine grafische
Benutzerschnittstelle fur ein Fernsteuerungs-Gerat 170 (Figur 1a/ 1b) insbesondere
mit einem berdhrungsempfindlichen Bildschirm (siehe z. B. Spalte 9 Zeile 20 bis 25,
Spalte 10 Zeile 47 bis 55). Dabei werden verschiedene Arten der Berihrung durch
den Benutzer (,Gesten) unterschieden und diesen jeweils unterschiedliche
Funktionalitdten zugeordnet (Spalte 21 Zeile 25 ff.: ,Point“, ,Select”, ,Pan®, ,Spin*,
.Pickup“, ,Drop*).

Eine mogliche Anwendung geht von einem ,Object Wheel" aus, welches eine
scrollbare Liste mit einer Vielzahl von Elementen auf dem Bildschirm darstellt, die
durch Berthrungen in Bewegung versetzt werden kann, bis ein gewiinschtes
Element auf dem Bildschirm erscheint; dieses kann dann z. B. ausgewahlt werden
(vgl. Figur 11 bis Figur 16a). Zum Auslésen der Scroll-Verschiebung der Anzeige
dient die ,Spin“-Geste (Spalte 23 Zeile 32 ff.): der Finger berihrt das ,,Object Wheel*
[an beliebiger Stelle], und wenn der Finger parallel zur Richtung der mdglichen
Drehung bewegt wird, ,folgt“ das ,,Object Wheel* dem Finger, d. h. die Elemente der
Liste werden Uber den Bildschirm ,gerollt* (,scroll*). Je schneller der Finger sich
bewegt, umso schneller dreht sich das Rad. Ferner ist an anderer Stelle
beschrieben, dass sich die Drehbewegung des ,Object Wheel* mit der Zeit
verlangsamt, so wie ein reales Rad durch Reibung abgebremst wird (Spalte 20
Zeile 56 bis Spalte 21 Zeile 5). Gemal3 Spalte 21 Zeile 15 bis 17 kann das drehende
Rad durch einfaches Beriihren eines seiner Objekte jederzeit angehalten werden.
Dabei wahlt eine einfache Bertihrung eines Objektes (,Point“-Geste, Spalte 21 Zeile
54 bis Spalte 22 Zeile 12) das Objekt aus (entspr. dem ,select” des Streitpatents);
wenn aber die Beruhrung langer als eine bestimmte Mindestzeit andauert, wird die
dem Objekt zugeordnete Funktion ausgelost (,Select’-Geste, siehe Spalte 22
Zeile 14 bis 36, insbes. Zeile 32 bis 34: ,If the object is a button, then the method

invoked performs a function associated with the button“ — d. h. ,select* wird hier

anders verstanden als im Streitpatent, s. o. I., Abschnitt 4.4.8). Dabei dient die
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Dauer der Berthrung zur Unterscheidung zwischen ,Point* und ,Select” (Spalte 22
Zeile 26 ff.: ,If the user continues to Point to the object for a predetermined minimum

period of time, the object becomes Selected").

b) Es gehoérte zum Grundwissen des Fachmanns, dass bei der Auswertung
einer Fingerbertuhrung sinnvollerweise eine untere und eine obere Zeitgrenze zu

bertucksichtigen ist (Zeit-Bedingung ,t1 < At < t2).

So war es lange schon dblich, zu kurze Beriihrungen zu ignorieren (vgl. beispielhaft
die Druckschrift D7 (US 5 864 105 A) Spalte 3 Zeile 49 ff.: ,For example, a debounce
capability is provided to eliminate short, transient signals. A time delay (e.g., 0.5

second) is provided to ignore a first portion of a touch indicating signal to permit a
certain amount of unintended touch to the touch pad 22.”). Ebenso ist klar, dass ein
technisches System nicht ,endlos” auf das Ende einer Bertihrung warten darf (vgl.
— ebenfalls beispielhaft — die Druckschrift D7, Spalte 3 Zeile 53 ff.: “Also, a touch
indicating signal existing for an inordinate duration is ignored. Such an extended

duration signal may result from an article being jammed against the touch pad 22
(e.g., an umbrella or flashlight stored next to the touch pad)“. Damit beschreibt die
Schrift D7 die Zeit-Bedingung ,t1 < At < t2".

C) In Bezug auf Anspruch 1 des Streitpatents findet sich in der Druckschrift D1
ein Touch-Screen-Bild-Scrollsystem mit einem Bild-Anzeigeschirm (37) und einem
Mikroprozessor (30) zur Verarbeitung interaktiver Eingangssignale und zur
Steuerung der Anzeige, der, wie der Fachmann weil3, Timer-Mittel fur eine Timer-
Funktionalitat aufweist. Gleiches gilt fir eine Quelle fur Scroll-Formatdaten, die zur
Anzeige auf dem Anzeigeschirm (37) geeignet sind (siehe Figur 1b und zugehdorige
Beschreibung, Figur 9 bis 11 und Spalte 31 Zeile 35 bis 48 i. V. m. ,Object Wheel*
Spalte 20 Zeile 26 bis 36 — Merkmale 1.1 bis 1.5); wobei der Mikroprozessor
Programmanweisungen ausfuhrt zur Erfassung von Geschwindigkeit, Richtung und
Zeitdauer eines Fingerberiuhrungskontaktes mit dem Bildschirm (siehe z. B. Spalte
23 Zeile 50 / 51; Spalte 23 Zeile 5 bis 10, Zeile 43 / 44; Spalte 22 Zeile 26 bis 28 —
Merkmale 1.6 und 1.7).
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der Auslegung (s. o. I., Abschnitt 4.), auf folgende Mal3nahmen gerichtet:

Merkmal Voraussetzung dann folgende Aktion:
responsive to duration display is moved in
1.8 of stationary finger touch, correspondence with movement
in period ,, t1 < duration < t2 of the finger touch
(any) motion of finger touch (.sticks to the finger)
display moving ,sticked to the initiate scrolling displacement
181 finger” (finger touch is “in in direction of finger move and
motion”) + separation of finger at sensed initial speed of finger
_ _ reducing the rate of scrolling
1.10 scrolling displacement ,
: at a predetermined rate
+ no touch ) o )
until motion is terminated
1.9x scrolling displacement
' _ _ solely stop scroll (no select)
+ stationary finger touch
Hia stop-serell
scrolling displacement
1.11b + end-of-scroll signal stop scroll
from data source
1.12 responsive to duration display is moved in
(ident. of stationary finger touch, correspondence with movement
1.8) in period ,, t1 < duration < t2 of the finger touch
(any) motion of finger touch (,sticks to the finger®)
display moving ,sticked to the display will remain in the position
1121

finger®, + no finger motion at the
time of separation of finger

it is at that time, without further
motion; "waiting” status

1.13x

responsive to duration
of stationary finger touch_on a

an item touched is selected:;
selected item is highlighted
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stationary data display,

duration < t2 + no motion

before separation of finger

e) Diese einzelnen MalRnahmen waren dem Fachmann bekannt:

— Die Zeitbedingung ,t1 < duration < tz “ fir die Berthrdauer der Merkmale 1.8
und 1.12 war dem Fachmann vertraut, siehe oben b) und die Fundstellen in
Druckschrift D7. Dies betrifft gleichermal3en die Zeitbedingung in Merkmal 1.13x,
wobei eine Unterscheidung zweier auszulésender Aktionen anhand der Berthr-
dauer schon in Druckschrift D1 vorgenommen wird (Unterscheidung zwischen der
,Point*- und ,Select“-Geste, siehe D1 Spalte 22 Zeile 26 ff.).

— Das sog. ,touch dragging”“, also das Verschieben der Anzeige in Uberein-
stimmung mit der Bewegung des bertihrenden Fingers entsprechend dem zweiten
Teil der Merkmale 1.8 und 1.12, ist in D1 nur ,gegenlaufig” beschrieben (,Pan®-
Geste, siehe D1 Spalte 23 Zeile 4 bis 13: ,If a user places his finger on the back-

ground of Figure 4 and then slides the finger on the touch screen to the right, the

view will correspondingly pan to the right by moving the background image of the

Space and all the objects within the Space to the left.”). Das Streitpatent selbst
verweist hierzu jedoch in Abs. [0006] auf die Druckschrift D2 (EP 0 880 091 A); dort
ist in Spalte 5 Zeile 24 bis 30 beschrieben, wie die dargestellte Liste 12 dem Finger

17 Uber die Oberflache der Anzeige folgt. Das Gleiche lasst sich der Druckschrift
D3 (,Computer Graphics®, 1984), Seite 198 linke Spalte Mitte entnehmen (,The
button follows the finger until the finger lifts off the screen®).

- Das Scrollen von Scroll-Formatdaten auf einem Touch Screen entsprechend
den Merkmalen 1.8.1 und 1.10, ausgeldst durch Fingerbewegung, wobei die
Geschwindigkeit und Richtung einer Fingerberiihrung die anféangliche Scroll-
Geschwindigkeit und -Richtung der Scroll-Verschiebung der Anzeige bestimmt, und
wobei die Geschwindigkeit der Scroll-Verschiebung gemald einer vorbestimmten

Rate automatisch verringert wird, ist in der Druckschrift D1 vorbeschrieben (s. o. a):
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,Object Wheel“). Alternativ verweist das Streitpatent selbst in Abs. [0008] dazu auf
Druckschrift D2.

— Das Stoppen der Scroll-Verschiebung der Anzeige i. S. d. Merkmals 1.9x,
wenn wahrend der Scroll-Verschiebung eine Fingerberihrung, egal welcher Lange,
erkannt wird, war aus der Druckschrift D1 Spalte 21 Zeile 15 bis 17 vorbekannt.
Alternativ verweist das Streitpatent selbst dazu in Abs. [0005] und in Abs. [0008] auf
die Druckschrift D2.

— Auch das ,Auswéhlen” von Bildschirm-Objekten durch Berihrung, wie es Teil
von Merkmal 1.13x ist, war dem Fachmann am Prioritdtstag des Streitpatents
hinlanglich bekannt, siehe dazu die Schrift D1 Spalte 21 Zeile 55 ff. (,Point“-Geste).
Die Entgegenhaltung D1 beschreibt eine akustische Ruckmeldung fur den Erfolg
(Spalte 22 Zeile 10 bis 12) — das beanspruchte ,highlighting“ nach Merkmal 1.13x
stellt eine entsprechende optische Rickmeldung dar, die im gegebenen Kontext fir
den Fachmann nahe lag.

f) Nicht unmittelbar dem zitierten Stand der Technik entnehmen lasst sich die
Lehre des Merkmals 1.12.1, wonach nach einer Bewegung der Anzeige in Uber-
einstimmung mit der Bewegung der Fingerberthrung (s. 0. zu den Merkmalen 1.8
und 1.12) der Bildschirm stehenbleibt und das System in einen ,Warte"-Status
zurtickkehrt, wenn keine Fingerbewegung zu dem Zeitpunkt erfasst wird, an dem
der BerUhrkontakt abbricht. Jedoch l&sst sich dies beispielsweise aus der Lehre der
Schrift D1 zur ,Spin“-Geste ableiten, wonach sich das Rad umso schneller dreht, je
schneller der Finger Gber den Touch Screen bewegt wird (D1 Spalte 23 Zeile 49 bis
53); denn dann wird ein stehengebliebener Finger (mit der Geschwindigkeit ,,Null*)
zwangslaufig eine Scroll-Verschiebung mit der Geschwindigkeit ,Null“, d. h. keine
Scroll-Verschiebung erzeugen, und notwendigerweise ,wartet®* dann die
Fingerberuhrungserkennung auf nachfolgende Bertuhrungen. Dasselbe lasst sich
aus der Druckschrift D2 ableiten (siehe dort z. B. den Anspruch 3 ,(...) to scroll at a

rate measured for a vertical speed of said pointing means (17) at the last moment

before it was removed").
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g) Ebenfalls dem vorliegenden Stand der Technik nicht entnehmen lasst sich
eine Beendigung der Scroll-Verschiebung durch ein ,Scroll-Ende-Signal“ i. S. v.
Merkmal 1.11 b, welches gemal Streitpatent Abs. [0021] das Ende der scrollbaren
Daten anzeigen soll — d. h. anspruchsgemaf soll die durchlaufende Anzeige der
Liste stehenbleiben, wenn das Ende der Liste erreicht ist. Gemald D1 wirde das
,Object Wheel“ sich weiterdrehen, d. h. nach dem letzten Objekt der scrollbaren
Liste wieder das erste Objekt vom Anfang der Liste anzeigen (vgl. D1 Spalte 21

Zeile 12 bis 14 ,Like a real wheel (...) and never stop in between object choices").

Allerdings tragt dieser Unterschied nicht zur Losung eines technischen Problems
bei, sondern betrifft eine andere Art der Wiedergabe von Informationen (,Anhalten®
beim letzten Objekt der Liste, anstatt ,Weiterdrehen“ mit Anfangs-Objekten);
derartige MalRnahmen sind bei der Prufung auf erfinderische Tatigkeit nicht zu
bertcksichtigen (vgl. GRUR 2011, 125 — Wiedergabe topografischer Informationen,
Leitsatz c); BGH GRUR 2015, 660 — Bildstrom; BGH GRUR 2020, 599 -
Rotierendes Mend).

h) Die Beklagte hat vorgetragen, eine Einbeziehung des derzeitigen Zustands
der Anzeige (d. h. ob das Display in Bewegung ist oder stillsteht) als Parameter fiir
die auszulésenden Funktionen, so wie es Merkmal 1.13x fordert, sei dem Stand der
Technik nicht zu entnehmen. Auch werde im Stand der Technik die Frage, ob der
Finger beim Losen des Berlhrkontakts sich bewege oder nicht (Merkmal 1.12.1),

nicht ausgewertet.

Dem folgt der Senat nicht. Die Frage, ob das Display in Bewegung ist oder stillsteht,
mag zwar in den zitierten Dokumenten bei der Beschreibung der dortigen
Berihrfunktionen nicht ausdriicklich gestellt sein. Trotzdem ist klar, dass eine
Bertihrung des Bildschirms auch im Stand der Technik nur dann als Befehl zum
Anhalten der Scroll-Verschiebung interpretiert wird, wenn das Display in Bewegung
ist (vgl. etwa D1 Spalte 21 Zeile 15 bis 17 ,A user can stop a spinning object wheel
at any time by Pointing to a moving object on the object wheel while the object wheel

iS spinning*).
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Auch eine Auswertung, ob der Finger beim Lésen des Berihrkontakts in Bewegung
ist oder nicht, ergibt sich bei genauer Betrachtung aus dem Stand der Technik —
siehe z. B. die in Druckschrift D2 Anspruch 3 formulierte Bedingung: ,to scroll at a

rate measured for a vertical speed of said pointing means (17) at the last moment

before it was removed“ (wobei “keine Bewegung des Fingers” dann auch “kein

Scrollen der Anzeige” zur Folge hat).

Hierbei ist zudem zu berlcksichtigen, dass nach dem Verstandnis des Senats eine
echte Messung der Geschwindigkeit des Fingers zu einem bestimmten Zeitpunkt
mit herkdmmlichen Touch-Screens gar nicht mdglich ist: Ublicherweise wird das
Teilsystem, welches die Bertihrung erfasst, aus der Ortsverdnderung der Beruihrung

die Geschwindigkeit ableiten. Wenn aber die Geschwindigkeit aus mehreren
aufeinanderfolgenden Messwerten berechnet wird, kann sich nicht exakt die
Geschwindigkeit zum Zeitpunkt des Ablésens des Fingers ergeben, sondern nur
eine ,mittlere* Geschwindigkeit wahrend des Messintervalls. Damit unterscheidet
sich die Bedingung des Streitpatents ,finger motion at the time when the finger
contact with the display screen is broken“ nicht mehr von einer allgemeinen

Bertcksichtigung der Fingergeschwindigkeit.

) SchlieB3lich hat die Beklagte im Hinblick darauf, dass bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit keine ,rickschauende Betrachtungsweise” eingenommen

werden durfe, noch auf Folgendes hingewiesen.

Zum Prioritatszeitpunkt des Streitpatents, dem 28. Dezember 2001, seien
bertihrungsempfindliche Bildschirme als solche bereits seit nahezu 40 Jahren
bekannt und seit fast 20 Jahren in Computern genutzt gewesen. Die dem
Streitpatent zugrundeliegende Erfindung sei somit etwa sechs Jahre vor der
Einflihrung des ersten Apple iPhone und etwa sieben Jahre vor der Einfihrung des
ersten Android-Smartphones getatigt worden. Im Prioritatsjahr des Streitpatents sei
eines der erfolgreichsten Mobiltelefone, das Nokia 6210, wie zu dieser Zeit Ublich
mit einem kleinen Bildschirm und einer dazugehorigen Tastatur ausgestattet
gewesen. Die Mobiltelefone seien hierbei Uber die Tastatur bedient worden, wobei

in dem Fall, in dem der Text zu lang war, um als Ganzes auf dem Bildschirm gezeigt
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zu werden, die ,Hoch“- und ,Runter®- Pfeiltasten der Tastatur verwendet worden
seien. Dieser Stand sei der zutreffende Ausgangspunkt fir die Bewertung der

Patentierbarkeit, nicht der Blick auf die heutzutage omniprasenten Smartphones.

Zwar ist dieser Hinweis grundsétzlich berechtigt. Das Streitpatent befasst sich
allerdings weder mit Smartphones noch mit anderen tragbaren Mobilgeraten — die
Beschreibung erwéhnt Mobilgerate oder eine besondere Eignung dafur an keiner
Stelle. Vielmehr ist der Figur 2 des Streitpatents deutlich ein Desktop-PC mit
separater Tastatur und einem vom Rechner getrennt angeordneten Touch
Screen 10 zu entnehmen. Der mafigebliche Durchschnittsfachmann war mit den
Bedienmdglichkeiten von berihrungsempfindlichen Bildschirmen ,an sich® im Jahr
2001 bereits seit langerem vertraut. Die Mdglichkeiten der Beruhr-Technik fir
Benutzeroberflachen wurden in den 80iger Jahren erdacht (vgl. etwa die
Druckschrift D3 aus dem Jahre 1984) und in der ersten Halfte der 90iger Jahre
weiterentwickelt (vgl. die Aussagen zum Video NK9a, die 1994 verdffentlichte
Druckschrift D1 und die 1998 veréffentlichte Druckschrift D2). Dass sich erst Jahre
spater — und zwar nach dem Prioritatstag des Streitpatents — eine besondere Eig-
nung fur Mobiltelefone herausstellte, ist weder die Leistung des Streitpatents noch
Mal3stab fir seine Beurteilung in technischer Hinsicht.

2.2  Der Argumentation der Beschwerdekammer des EPA, mit welcher das Vor-
liegen von erfinderischer Tatigkeit begrindet wurde (siehe Anlage NK5,
insbesondere Seite 14 bis 18) stiitzt sich wesentlich darauf, dass der Parameter der
Berthrungsdauer in Form von verschiedenen Zeitintervallen einen weiteren
Freiheitsgrad bei der Gestaltung einer gestengesteuerten Mensch-Maschine-
Schnittstelle darstelle. Damit konnten die erfassten stationaren Berihrungen leicht
klassifiziert werden als kurze (At < t1), lange (t1 < At < t2) und noch Iangere (At > t2)
Berthrungen, wodurch  der  Gesten-Funktions-Mapping-Raum  in  der
GroRRenordnung von drei erweitert werde (NK5 Seite 15 Mitte: ,extending the
resulting gesture-to-function space (...) by the order of three®).

Dieser Argumentation zur Erweiterung der Zuordnungen von BerUhrungen zu

Funktionen ,in der GrdlRenordnung von drei* folgt der Senat nicht. Denn das
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Streitpatent sieht fur so definierte ,kurze® Berihrungen (At < t1) keine Zuordnung
einer Funktion vor — sie werden vielmehr als ,Fehlbedienung“ oder als basierend
auf einem Stoérsignal verstanden und ignoriert (siehe die einzige Fundstelle zur
,Zweiten Mindestzeit” t1 im Streitpatent Abs. [0031] und oben I., Abschnitt 4.2 letzter
Absatz). Da somit keine Zuordnung einer Funktion vorgesehen ist, wird der Gesten-
Funktions-Mapping-Raum dadurch auch nicht erweitert.

Davon abgesehen gehorte sowohl das Ignorieren zu kurzer Bertihrungen als auch
das Zuordnen mehrerer Funktionen abhangig von der Berthrdauer zum Grund-
wissen des hier zustdndigen Durchschnittsfachmanns (s. 0. 2.1 b)) und kann des-
halb das Vorliegen einer erfinderischen Téatigkeit nicht begrinden.

2.3 Vom Stand der Technik unterscheidet sich der Gegenstand des
Patentanspruchs 1 durch konkrete Vorgaben, ,welche" Berihrung unter ,welchen®
Voraussetzungen ,welche* Bedienfunktion auslost — d. h. die Zuordnung von
messbaren Parametern (Dauer der Fingerberihrung, Richtung, Geschwindigkeit)
und Systemzustanden (,Anzeige scrollt gerade“ oder nicht) zu gewilnschten
Systemfunktionen (Steuerung der Scroll-Verschiebung, Auswahl eines
dargestellten Elements). Die Lehre des Streitpatents verknipft an sich bekannte
Funktionen so zu einem ,Bedien-Konzept®, das sich fur den Patentanspruch 1 in der

obigen Tabelle manifestiert (s. 0. 2.1 d)).

Von einer reinen Menud-Struktur unterscheidet sich diese Lehre dadurch, dass sie
die Menu-Befehle bestimmten Berihr-Ablaufen zuordnet. Die Unterscheidbarkeit
der Berthr-Befehle z. B. abhangig von der Dauer - oder durch Auswertung von
Geschwindigkeit und Richtung der Beriihrung - umfasst fraglos einzelne technische
Aspekte. Die technischen Mdglichkeiten der Erfassung der Fingerberthrung und
der Auslésung von Bedienfunktionen waren im Prioritatszeitpunkt des Streitpatents

allerdings, wie ausgefihrt, bereits bekannt.

2.4 Das beanspruchte Bedien-Konzept als solches stellt jedoch keine
stechnische Problemlosung” dar und ist deshalb bei der Prifung auf erfinderische

Tatigkeit nicht zu berlcksichtigen.
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Die Frage, welche Kombinationen von Beruhrfunktionen und dadurch
auszulésenden Bedienfunktionen sich fiir mogliche Benutzer als ,intuitiv* erweisen,
eine Bedienung ,auf natirliche Weise" erlauben und als ,schnelle, bequeme und
natirlich wirkende Vorgehensweise* angesehen werden (vgl. Streitpatent
Abs. [0019], [0022], [0025], [0041]), ist nichttechnischer Art. So beschreibt das
Streitpatent beispielsweise in Abs. [0037] eine bestimmte Bedienmdglichkeit,
namlich die Unterscheidung von ,stop scrolling” und ,select* anhand der
Berthrdauer. Weil diese Unterscheidung aber eine Quelle mdglicher
Fehlbedienungen sein kdnnte, schlagt das Streitpatent als eine Alternative vor, auf
die Unterscheidung zu verzichten und jegliche Berthrung, egal welcher Dauer, nur
als Befehl zum Stoppen der Scroll-Verschiebung (,act solely as a "stop motion"-
signal”) zu interpretieren. Damit werden zwei an sich unterschiedliche Lehren zur

Bedienung als gleichwertig nebeneinandergestellt.

Zur Bewertung derartiger Bedienkombinationen als ,intuitiv® berufen ware
beispielsweise eine Person, die Benutzerwinsche und Bedienmdglichkeiten
sammelt, z. B. in einem ,usability lab“ Benutzer beobachtet und die beobachteten
Bedienkombinationen bewertet, jedoch nicht der technische Fachmann. Die
Schaffung einer neuen Menustruktur erfordert fir sich genommen keine
Jtechnischen* Uberlegungen. Als ,nichttechnische Vorgaben fiir den technischen
Fachmann* sind derartige Uberlegungen bei der Priifung auf erfinderische Téatigkeit
nicht zu bertcksichtigen (vgl. hierzu BGH GRUR 2011,125 - Wiedergabe

topografischer Informationen, Tz. 31).

Der Senat sieht die patentgeméfRe Zuordnung von Berihr-Bedingungen zu Be-
dienfunktionen, also das 0.g. Bedien-Konzept, nicht anders als das bekannte Menu-
Konzept ublicher PC-Programme, bei welchem bestimmten Ordnungsbegriffen wie
,Datei“, ,Bearbeiten”, ,Ansicht® untergeordnete Menupunkte (z.B. bei ,Datei":
~Speichern unter* usw.) zugeordnet sind. Hier hatte jetzt ein ,Erfinder* auf die Idee
kommen koénnen, andere Ordnungsschemata zu verwenden, weil sie seiner
Meinung nach ergonomischer und intuitiv seien (vielleicht ein Oberbegriff ,Andern*
und darunter: ,Seitenlayout”; ,Sprache” (...) o. a.). Die Schaffung einer solchen

neuen Menustruktur allein wiirde jedoch keine technischen* Uberlegungen
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erfordern. Das Streitpatent unterscheidet sich davon dadurch, dass es die Menu-
Befehle bestimmten Beruhr-Ablaufen zuordnet. Die Unterscheidbarkeit der Beriihr-
Befehle, z. B. abhangig von der Dauer oder durch Auswertung von Geschwindigkeit
und Richtung der BerlUhrung, umfasst fraglos technische Aspekte, die aber
vorbekannt waren. Die spezielle Zuordnung, ,welche® Berihr-Ablaufe ,welche*

Meni-Befehle auslosen, stellt hingegen keine technische Problemlésung mehr dar.

Wenn aber das gegebene Bedienkonzept als Anleitung, welche Berlhrung unter
welchen Voraussetzungen welche Bedienfunktion auslésen soll, keine ,auf techni-
schen Uberlegungen beruhende Erkenntnisse” nutzt, somit auch keine ,Bereiche-
rung der Technik” darstellt (BGH GRUR 2002, 143 — Suche fehlerhafter Zeichen-
ketten; BGH GRUR 2004, 667 — Elektronischer Zahlungsverkehr) und deshalb bei
der Prifung auf erfinderische Tatigkeit nicht zu berlcksichtigen ist, dann geht die

Lehre des Patentanspruchs 1 nicht tber den Stand der Technik hinaus.

2.5 Die Beklagte wendet ein, die unabhéngigen Patentanspriiche l6sten in ihrer
Gesamtheit die technische Aufgabe, die Bediensicherheit des zugrundeliegenden
Systems zu erhdhen. Deshalb durften einzelne Merkmale nicht von der

Berlcksichtigung ausgeschlossen werden.

Nach standiger Rechtsprechung sind bei der Prifung auf erfinderische Téatigkeit
jedoch ,nur diejenigen Anweisungen zu bertcksichtigen, die die Losung des
technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest
beeinflussen* (vgl. BGH GRUR 2011, 125 - Wiedergabe topografischer

Informationen, Leitsatz b)).

Ein konkretes technisches Problem kann hier darin erkannt werden, unterscheid-
bare Beriihrungen so zu definieren, dass sie mit einem entsprechenden technischen
System als unterschiedlich erkannt werden kdnnen (im Streitpatent konkret geldst
durch Erfassung von Richtung, Geschwindigkeit und Dauer einer Beriihrung). Dies
war allerdings vorbekannt (s.o0.). Die dariiberhinausgehende Zuordnung der
unterschiedlichen Beruhrungen zu Bedien-Funktionen liefert hingegen, wie

ausgefuhrt, zu einer technischen Problemldsung keinen Beitrag.
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Von einer ,Erh6hung der Bediensicherheit® ist im Streitpatent allenfalls an einer
einzigen Stelle die Rede: gemald Abs. [0037] (,this would protect against the
possibility of unintended "selections" resulting from inadvertently long touches that
were intended only to "stop” the scrolling”) kénnte dem Merkmal 1.9 bzw. 8.5 ein
solcher Gedanke zugrunde liegen. Die merkmalsgeméale L6sung, eben keine
Unterscheidung der Druckdauer vorzusehen, entspricht dann aber dem Vor-
bekannten (siehe z. B. D1 Spalte 21 Zeile 15 bis 17 ,A user can stop a spinning

object wheel at any time by Pointing to a moving object on the object wheel while

the object wheel is spinning®). Selbst wenn man - entgegen der durch den Senat
vertretenen Auffassung - insoweit eine technische Problemstellung anerkennen

wollte, ist die angebotene Lésung daher nicht erfinderisch.

DarlUber hinaus macht das Streitpatent keine Ausfiihrungen zu einer Erhéhung der
Bediensicherheit. Vorteile, die das eigentliche Wesen der Erfindung ausmachen
sollen, mussten jedoch, wenn sie patentbegriindend sein sollen, in der Patentschrift
offenbart sein (vgl. BGH GRUR 1960, 542 — Flugzeugbetankung I), woran es im

vorliegenden Fall fehlt.

2.6  Selbst wenn man dem beanspruchten Bedienkonzept einen technischen
Gehalt zuerkennen wuirde, beruht der Gegenstand von Patentanspruch 1

gleichwonhl nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Denn bei dem streitpatentgemal3en Konzept zur Zuordnung bestimmter Finger-
bertihrungen zu Bedienfunktionen handelt es sich um Mal3nahmen, die letztlich in

das Belieben des Fachmanns gestellt sind.

Es wird Gebrauch gemacht von bekannten Parametern und Funktionen, die der
Fachmann je nach ZweckmaRigkeit einsetzen wird. Sofern eine technische Losung
(wie hier eine bestimmte messtechnisch erfassbare Beruhrfunktion) als ein
generelles, fur eine Vielzahl von Anwendungsféllen in Betracht zu ziehendes Mittel
ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des zustandigen Fachmanns gehort,
.kann Veranlassung zu ihrer Heranziehung bereits dann bestehen, wenn sich die

Nutzung ihrer Funktionalitéat in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv
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zweckmalig darstellt und keine besonderen Umstande feststellbar sind, die eine
Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht mdglich, mit Schwierigkeiten verbunden
oder sonst untunlich erscheinen lassen® (siehe BGH GRUR 2014, 647 -
Farbversorgungssystem; bestatigt auch durch BGH GRUR 2018, 509 -
Spinfrequenz; BGH GRUR 2018, 716 — Kinderbett).

So liegt der Fall hier, weil die verschiedenen an sich bekannten Beruhrfunktionen
vom Fachmann wie ein ,Baukasten” verstanden werden, aus dem er sich je nach
Wunsch bedienen kann. Bei der Verwirklichung der Zuordnung bestimmter
Fingerberihrungen zu Bedienfunktionen hat es sich daher aus Sicht des
Fachmanns insgesamt um Routinearbeit gehandelt, ohne dass die Beklagte
aufzuzeigen vermochte, welche besonderen technischen Vorteile gerade mit der
beanspruchten Kombination von Beruhrfunktionen verbunden sind. Auch bei einer
Betrachtung aus diesem Blickwinkel beruht das beanspruchte Konzept nicht auf
erfinderischer Téatigkeit.

3. Fur die Lehre des Patentanspruchs 8 gemdalR Hilfsantrag Il gilt nichts
Anderes. Denn sie unterscheidet sich nach der vorgenommenen Auslegung von der
Lehre des Patentanspruchs 1 hauptsachlich noch durch das Fehlen des
Merkmalsbestandteils ,stationar* bei der Fingerberuhrung in Merkmal 8.4. Doch
dies hat auf die oben ausgefiihrte Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit keinen

Einfluss.

4. Auch in den Fassungen der Hilfsantrége lla, [lb und lic ist das Streitpatent
nicht bestandsfahig. Gegenulber der Fassung nach Hilfsantrag Il enthalten diese

Hilfsantrdge unveranderte unabhangige Patentanspriiche.

V.

Keine der Fassungen des Streitpatents nach einem der weiteren Hilfsantrdge kann

gunstiger beurteilt werden, weil der jeweilige Gegenstand des unabhangigen
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System-Anspruchs und / oder des unabhangigen Verfahrensanspruchs zumindest
nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruht (Art. 1l 8 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m.
Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 56 EPU).

1. In der Fassung nach Hilfsantrag VI hat das Streitpatent ebenfalls keinen

Bestand.

Die Fassung nach Hilfsantrag VI unterscheidet sich von der Fassung des
Streitpatents nach Hilfsantrag Il lediglich durch folgende markierte Erganzung in

Merkmal 8.4 des Verfahrensanspruchs 8:

8.4x “if the sensed duration of a stationary finger touch contact time is
greater than a first preset minimum time and less than a second pre-
set minimum time and is accompanied by motion along the surface
of the display screen (40), moving said display in correspondence

with movement of the finger touch”.

Die Klagerin macht insoweit geltend, weil nunmehr eine ,stationare®
Fingerberihrung von Bewegung ,begleitet” werden solle, sei nicht eindeutig, ob nur
die Dauer der stationdren Fingerberihrung gemessen werde und diese als
Steuerparameter in die Gestensteuerung einflie3en solle, oder auch die Dauer der

bewegten Fingerberihrung.

Es ist einzurdumen, dass die Formulierung Raum fur Missverstandnisse lasst. Die
Beschreibung ist hier deutlicher: gemaf3 Abs. [0032] soll innerhalb eines Zeitraums
zwischen der ersten und der zweiten Mindestzeit Uberprift werden, ob der Finger
sich bewegt (,if step 100 senses motion in association with the finger touch on the
screen, during the finite period between the first predetermined time and the second,
then (...)*). In diesem Sinne legt der Senat die Formulierung des Merkmals 8.4x

daher aus.

Auch nach Einschrankung auf eine ,stationare” Fingerbertihrung bleibt das Merkmal

jedoch Bestandteil des beschriebenen Bedienkonzepts, welches als
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»hichttechnische Vorgabe fir den technischen Fachmann® bei der Prifung auf
erfinderische Tatigkeit nicht zu bertcksichtigen ist (s. o. IV., Abschnitt 2.4).

Wie ausgefuhrt, handelt es sich zudem um eine ins Belieben des Fachmanns
gestellte Malinahme, mit welcher sich eine Erfindungshéhe des Streitpatents in der

Fassung nach Hilfsantrag VI nicht begriinden Iasst (s. o. IV., Abschnitt 2.6).

2. In den Fassungen nach Maligabe der Hilfsantrage Vla und VIb wurde
(allein) der unabhangige Verfahrensanspruch jeweils durch das Merkmal 8.4x so
abgeandert wie oben fir den Hilfsantrag VI dargestellt. Zu den Ausfiihrungen unter

1. ergeben sich dadurch keine Anderungen.

3. Auch die jeweiligen Gegenstande der unabhangigen Patentanspriche 1 und
7 bzw. 2 in ihren Fassungen nach Mal3gabe der Hilfsantrage lll, llla, lllb und llic

beruhen nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

3.1 Die Fassung nach Hilfsantrag lll geht von der Anspruchsfassung nach
Hilfsantrag Il aus, wobei an den dortigen Systemanspruch, den Patentanspruch 1
mit den Merkmalen 1.9x und 1.13x, der erteilte Unteranspruch 2 als Merkmal 1.14,
und an den Verfahrensanspruch, Patentanspruch 7 mit den Merkmalen 8.5x und

8.9x, der erteilte Unteranspruch 10 als Merkmal 8.10 angehangt wird:

1.14  *wherein said scrolling motion program instructions further comprise
instructions to move a touch-selected item relative to the stationary
display in correspondence with movement of said finger touch, in
response to motion following a touch having a stationary duration

greater than said second preset minimum time.”;

8.10 “wherein said method comprises the further step (103) of sensing a
stationary finger touch on said screen having a duration greater

than said second preset minimum time and then moving a touch-
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selected item relative to the stationary display in correspondence

with movement of the finger touch.”.

Auf diese Weise kommt die Lehre hinzu, dass bei ,stationdrem Bildschirm® dann,
wenn die stationdre Beruhrdauer nicht (langer als die erste, aber) kirzer als die
.Zweite voreingestellte Mindestzeit* ist (wie es die Merkmale 1.8 / 1.12 bzw. 8.4 /
8.8 fordern), sondern langer andauert und dadurch auf3erhalb der Bedingung der
genannten Merkmale liegt, eine andere Bedienfunktion ausgel6st wird, namlich ein

s2ouch dragging“, d. h. ein dem Finger folgendes Verschieben nur fir das zuvor

ausgewahlte Element (nicht fir den ganzen Bildschirm) (vgl. Streitpatent
Abs. [0030] — ,stick to the finger®).

3.2 Die Lehre dieser zusatzlichen Merkmale rechtfertigt keine andere Beurtei-
lung. Sowohl das ,touch dragging“ (vgl. oben V., Abschnitt 2.1 e), zweiter
Spiegelstrich) als auch das Auslésen unterschiedlicher Bedienfunktionen abhangig
von der Beruhrdauer (vgl. oben IV., Abschnitt 2.1 e), erster Spiegelstrich, oder die
Verweise in Abs. [0012] und Abs. [0014] des Streitpatents) waren, wie ausgefihrt,

vor dem Prioritatstag des Streitpatents bekannt.

Durch die genannten zusatzlichen Funktionen wird das Bedienkonzept des
Streitpatents in der Fassung nach Hilfsantrag 1l um eine weitere - fur sich bekannte
- Bedienméglichkeit erweitert, ohne dass ,auf technischen Uberlegungen
beruhende Erkenntnisse“ zugrunde liegen. Auch das erweiterte Bedienkonzept
stellt eine ,nichttechnische Vorgabe fur den technischen Fachmann® dar, die bei der
Prufung auf erfinderische Téatigkeit nicht zu bertcksichtigen ist (s. 0. IV., Abschnitt
2.4). Unabhangig davon handelt es sich zudem um in das Belieben des Fachmanns
gestellte MalZnahmen, mit welchen sich das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit
nicht begriinden lasst (s. o. IV., Abschnitt 2.6).

3.3 Nachdem die Hilfsantrage llla, Illb und Ilic auf gegentber dem Hilfsantrag
unveranderte Patentanspriche 1 und / oder 7 gerichtet sind, ist das Streitpatent in
keiner dieser Fassungen patentfahig.
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4. Gleiches gilt fur die Beurteilung des Streitpatents in einer der Fassungen der
Hilfsantrage VII, Vila und Vlib.

4.1 Die Fassung nach Hilfsantrag VII unterscheidet sich von der Fassung nach
Hilfsantrag Ill lediglich durch folgende, bereits aus dem Hilfsantrag VI bekannte

Erganzung in Merkmal 8.4 des Verfahrensanspruchs 7:

8.4x “if the sensed duration of a stationary finger touch contact time is
greater than a first preset minimum time and less than a second pre-
set minimum time and is accompanied by motion along the surface
of the display screen (40) moving said display in correspondence with
movement of the finger touch”.

Hierfr gilt das oben in Abschnitt 1. fir den Hilfsantrag VI Ausgefiihrte: Auch nach
Einschrankung auf eine ,stationdare* Fingerberihrung bleibt das Merkmal
Bestandteil des angesprochenen Bedienkonzepts, welches als ,nichttechnische
Vorgabe fur den technischen Fachmann® bei der Prifung auf erfinderische Téatigkeit
nicht zu bertcksichtigen ist; zudem handelt es sich auch um eine ins Belieben des
Fachmanns gestellte MaRnahme, mit welcher sich das Vorliegen einer

erfinderischen Tatigkeit nicht begriinden lasst.

4.2 Dies betrifft in gleicher Weise die Fassungen des Streitpatents nach
Mal3gabe der Hilfsantrage VIila und VIlb, bei denen der unabhangige
Verfahrensanspruch jeweils durch das Merkmal 8.4x abgeé&ndert wurde wie oben

fur die Hilfsantrage VI und VII dargestellt.

5. Die jeweiligen Gegenstande der unabhangigen Patentanspriiche 1 und 7
bzw. 2 in den Fassungen des Streitpatents nach MalRgabe der Hilfsantrage IV, IVa,

IVb und IVc beruhen ebenfalls nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

5.1 Hilfsantrag IV geht von der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag Ill aus, wobei

beim dortigen Systemanspruch, Patentanspruch 1 umfassend die geénderten
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Merkmale 1.9x und 1.13x und das Merkmal 1.14, drei weitere Merkmale sowie beim
Verfahrensanspruch, Patentanspruch 7 umfassend die geanderten Merkmale 8.5x
und 8.9x und das Merkmal 8.10, zwei weitere Merkmale folgendermalRen erganzt

wurden:

1.8.1x *“and, following a separation of said finger touch from said screen
(40) and, if the finger is in motion at the time when the finger contact

with the display screen (40) is broken, the=a scroll format display

on said display screen (40) is caused to begin to scroll in said

sensed direction and at said sensed initial speed;”

1.10x “time decay program instructions associated with said micropro-

cessor (42) for, during scrolling displacement, reducing the rate of

scrolling displacement on said display screen (40) at a prede-

termined rate until motion is terminated;”

1.11x “stopping motion program instructions associated with said micro-

processor (42) for, during scrolling displacement, terminating
scrolling displacement of the image on said display screen (40)
upon first occurrence of any signal in the group of signals

comprising: (...)"

8.4.1x *“and - following separation of said finger touch from said display

screen (40), if the finger is in_motion at the time when the finger

contact with the display screen (40) is broken, — initiating (104)

scrolling motion of said scrollable data on said display screen (40)

in said sensed direction and at said sensed speed;”

8.6x  “slowing (106), during scrolling displacement, the speed of said

scrolling motion from the initiated speed thereof, at a predetermined

rate; and (...)".
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5.2 Diese scheinbaren Beschrankungen der beanspruchten Lehre &ndern jedoch

nichts an der Beurteilung als ,fur den Fachmann naheliegend*.

Die Erganzungen gemafR den Merkmalen 1.10x, 1.11x und 8.6x ,during scrolling
displacement” kénnen allenfalls als (unnétige) Klarstellungen verstanden werden,
da sie sich auf Situationen beziehen, die offensichtlich bereits von einem scrollen-
den Bildschirm ausgehen. Sie andern an der beanspruchten Lehre nichts.

Die Erganzungen in den Merkmalen 1.8.1x und 8.4.1x beziehen die Uberprifung,
ob der Finger zu dem Zeitpunkt, zu dem der Fingerkontakt mit dem Bildschirm
abbricht, in Bewegung ist (wie sie von den Merkmalen 1.12.1 bzw. 8.8.1 bekannt
ist), ausdricklich auch auf das Ausldsen des Scroll-Vorgangs.

Wie ausgefuhrt (s. 0. IV., Abschnitt 2.1 h), letzter Absatz), ergeben sich keine
wesentlichen Unterschiede zur bekannten Erfassung der Finger-Geschwindigkeit
zum Ausldsen der Scroll-Verschiebung. Fir sich betrachtet stellt die Ergdnzung
keine technische Besonderheit dar (vgl. die Druckschrift D2 Anspruch 3 ,to scroll at

a rate measured for a vertical speed of said pointing means (17) at the last moment

before it was removed”). Entsprechend der Beurteilung des zugrundeliegenden

Hilfsantrags Il stellt das Streitpatent auch in seiner Fassung nach Hilfsantrag IV
lediglich bekannte MafRnahmen in einem Gesamt-Konzept zusammen (s. o. IV.,
Abschnitte 2.4 und 2.6). Das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit kann damit

nicht begriindet werden.

5.3 Welil die Hilfsantrage IVa, IVb und IVc auf gegenliber dem Hilfsantrag IV
unveranderte Patentanspriche 1 und / oder 7 gerichtet sind, ist das Streitpatent in

keiner dieser Fassungen patentfahig.

6. Die Fassungen des Streitpatents nach MalRgabe der Hilfsantrdge V, Va und

Vb sind nicht anders als die Fassung nach Hilfsantrag IV zu beurteilen.
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6.1 Die Fassung nach Hilfsantrag V unterscheidet sich von der Fassung nach
Hilfsantrag IV lediglich durch folgende Ergénzung in Merkmal 8.4 des

Verfahrensanspruchs, des Patentanspruchs 7:

8.4y “if the sensed duration of said stationary finger touch contact time is

greater than a first preset minimum time and less than a second pre-
set minimum time and is accompanied by motion along the surface
of the display screen (40) moving said display in correspondence with

movement of the finger touch”.

6.2 Zwar ist die so beanspruchte Lehre nicht aus sich heraus verstandlich, weil
es im Patentanspruch 7 keinen vorherigen Bezugspunkt fir ,said stationary finger
touch” gibt. Der Senat legt die Anderung wie bei den Hilfsantragen VI und VII im

Sinne von ,a stationary finger touch” anstelle von ,said stationary finger touch* aus.

6.3 Es ergibt sich das bereits oben in Abschnitt 1. fir den Hilfsantrag VI und in
Abschnitt 3. fur den Hilfsantrag VII Festgestellte: Auch nach Einschréankung auf eine
,Stationare" Fingerbertihrung bleibt das Merkmal Bestandteil des angesprochenen
Bedienkonzepts, welches als ,nichttechnische Vorgabe fiir den technischen
Fachmann® bei der Prifung auf erfinderische Tatigkeit nicht zu bericksichtigen ist.
Zudem handelt es sich um eine ins Belieben des Fachmanns gestellte Mal3nahme,
mit welcher sich die erforderliche Erfindungshohe des Streitpatents nicht begriinden

|asst.

6.4 Gleiches gilt fur das Streitpatent in den Fassungen nach Mal3gabe der
Hilfsantrage Va und Vb mit entsprechender Anderung des unabh&ngigen
Verfahrensanspruchs jeweils durch das Merkmal 8.4y. In keiner dieser Fassungen

hat das Streitpatent somit Bestand.
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VI.

Mithin haben weder der unabhangige Systemanspruch noch der unabhéngige
Verfahrensanspruch des Streitpatents in einer der von der Beklagten beantragten
Fassungen Bestand. Da die Hilfsantrage im Sinne geschlossener Anspruchssatze
zu verstehen sind, sind die Unteranspriche in der erteilten Fassung bzw. in den
Fassungen der Hilfsantrdge von Amts wegen nicht auf patentfahige Inhalte zu

prufen. Das Streitpatent ist vielmehr insgesamt fir nichtig zu erklaren.

VII.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. § 91 Abs. 1

Satz 1 ZPO, der Ausspruch tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1
PatGi. V. m. § 709 ZPO.
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VIII.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwdltin oder Patentanwaltin oder von einem in der
Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt
unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof,

Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollstandiger Form abgefassten
Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von finf Monaten nach der Verkiindung.

Die Berufungsfrist kann nicht verlangert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte

Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Pischel Baumgardt Dr. Schnurr Dr. Forkel Hoffmann



