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betreffend das europaische Patent 1 163 612
(= DE 500 00 923)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts) auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 3. Marz 2005 unter Mitwirkung von Richter
Gutermuth als Vorsitzendem, sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Kraus,

Dipl.-Ing. Prasch, Dipl.-Ing. Schuster und Mdlier
fir Recht erkannt:

|. Das européische Patent 1 163 612 wird mit Wirkung fur das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland flr nichtig erklart.

li. Der Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

lIl. Das Urteil ist fur die Klager gegen Sicherheitsleistung in Hohe
von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig voll-
streckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist alleiniger eingetragener Inhaber des auch mit Wirkung flr die
Bundesrepublik Deutschiand erteilten europaischen Patents EP 1 163 612 (Streit-
patent), das auf der internationalen Anmeldung vom 16. Marz 2000 beruht. Der

Veroffentlichungstag der Erteilung des Streitpatents war der 11. Dezember 2002.
Das in der Verfahrenssprache Deutsch verdffentlichte Streitpatent betrifft ein

"Strukturierungsprogramm fir eine Datenverarbeitungsanlage

unter Bertcksichtigung geographischer Indizierung".

Es umfasst 14 Anspriiche, wobei der Anspruch 1 lautet:



"Datenverarbeitungsaniage mit einer Prozessoreinheit und min-

destens einer Speichereinheit, einer Eingabeeinheit zum Einge-

hen von Daten und eine Ausgabeeinheit zum Ausgeben von

Daten,

wobei die Datenverarbeitungsanlage Uber sine bidirektionale

Schnittstelle interaktiv mit dem weltweiten Internet vernetzbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

in

der Speichereinheit ein Programm mit folgenden Schritten ge-

speichert ist:

- Zuordnen vorgegebener Daten eines eine Mehrzahl von Daten -

enthaltenden Datenpools zu tibergecrdneten Speicheradressen,

_ Auswahlen vorgegebener Daten des Datenpools nach Maf-

gabe eines Eingabecodes,

der entsprechend der ibergeordneten Speicheradressen geord-

net ist,

wobei den (bergeordneten Speicheradressen geographische

Regionen zugeordnet sind

und den Ubergeordneten Speicheradressen spezifische Inhaite

zugeordnet sind,

und den geografischen Regionen Landkreise zugeordnet sind,

die gemap inrem Kfz-Kiirzel eingegeben sind.”

Beziiglich des

EP. 1 163 612 B1 verwiesen.

Das Streitpa

Die Verb

Inhalts der weiteren Anspriche wird auf die Patentschrift

tent wurde mit zwei Nichtigkeitsklagen in vollem Umfang angegriffen.

indung der Verfahren erfolgte mit Beschluss vom 27. Dezember 2004.

Der Klager zu 1. macht geltend, dass der Gegenstand des Patents keine
ndung iSd Art 52 Abs 1 EPUJ. nicht ausfuhrbar (§ 6 Abs 1 Nr 2 IntPatUG)

sche Erfi

techni-



und nicht neu sei (Art 54 EPU) und auch nicht auf erfinderischer Tatigkeit (Art 56
EPU) beruhe.

Hinsichtlich des Klagegrundes der mangeinden Schutzfahigkeit stitzt sich der

Kiager zu 1. auf folgende Druckschriften:

K3: DE 197 46 745 A1,

K4: www.meinestadt.de,

K5  Ausdruck Impressum www.meinestadt.de,

K&  Bildschirmausdruck der Einstiegsseite des internetange-

bots www.meinestadt.de vom 1. Marz 2000.

Daneben bietet er zum Nachweis der Vorbenuizung des Streitgegenstandes
durch den vorgenannten Internetdienst seit Marz 2000 das Zeugnis des Vor-

standsvorsitzenden der MDr. “S*oder eines Ver-

treters an.

Die Klager zu 2. machen geltend, dass der Gegenstand des Patents nicht tech-
nisch sei. weil die Zuordnung von Daten zu den ubergeordneten Speicheradres-
sen nur durch Verstandestatigkeit eines Menschen gelést werden konne und nicht
auf technischen Uberlegungen beruhe. Weiterhin vertreten sie die Auffassung,
dass der Patentgegenstand nicht neu sei und nicht auf erfinderischer Tatigkeit be-
ruhe. Eur den Patentanspruch 9 fehle ein Rechtsschutzbediirfnis, da "Link™" nur

eine Kurzform von "Hyperlink™ sel.

Zur Begriindung der Klage stitzen sich die Klager zu 2. auf folgende Druck-

schriften:

NK6:  Ausdruck aus der DENIC-Datenbank denic.de, "Whois-
Suche” zum Domain-Namen www.hh-law.de, aktuatlisiert
am 20. August 1999,




NKY:

NK8:

NKS:

NK10:
NK11:
NK12:
NK13:

NK14:

NK15:

NK16:

NK17:

NK18:

NK19:

Ausdruck von hh-law.de, zum Nachweis daftr, dass die-
ser Domain-Name vor dem Veroffentlichungstag des
Streitpatents offentlich zuganglich war; hierzu bieten sie
weiter Beweis an durch Zeugeneinvernahme des Do-
main-Inhabers Stefan Hampel oder einer noch zu be-
nennenden Person bei der DENIC,

Auszug aus dem Worterbuch WIKIPEDIA unter dem

Fundort www.wikipedia.de ,

Beschluss des Bundespatentgerichts vom

28. Januar 2003 (17 W (pat) 16/02),

DE 197 46 745 A1,

EP 0 908 835 AZ,

DE 44 35 903 A1,

Impressum der "Satzung und Wahlordnung far die
Vertreterwahlen, Stand Juni 1997" der Sparda-Bank
Minchen eG,

Kopie des Kundenjournals der Sparda-Bank Hamburg
eG vom Juli 1996,

Ausdruck der "Internet Archive's Wayback Machine” mit
den Daten der Archivierung der Domainseiten
http://www.spardaahh.de,

Ausdruck des Suchresultats nach der Domain

www . sparda-m.de,

Ausdruck einer Internetseite der Sparda-Bank Hamburg
eG vom 26.Mai 1998 laut Internet Archiv Wayback Ma-
chine,

Ausdruck einer Internetseite der Sparda-Bank Mun-
chen eG vom 26. Mai 1998 laut Internet Archiv Wayback
Machine,

Ergebnis einer Whoais-Abfrage bei der DENIC, betref-

fend die Domain sparda-hh.de.



Die Kidger beantragen,

das europaische Patent EP 1 163 612 mit Wirkung fur das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschiand fur nichtig zu erkla-

ren.
Der Beklagte beantragt
die Abweisung beider Klagen.

Er vertriit die Ansicht, dass der Gegenstand des Patents technischen Charakier

habe, ausfihrbar und neu sei und auch auf erfinderischer Téatigkeit beruhe.

Wegen des Partejvorbringens im Ubrigen wird auf die eingereichten Schriftsatze

nebst Anlagen Bezug genommern.
Entscheidungsgrinde

Die Klagen, mit welchen die Nichtigkeitsgrinde der mangelnden Patentfahigkeit
gemaR Artikel 138 Absatz 1 fit a, 52, 54 und 56 EPU iVm Artikel il § 6 Absatz 1
Nr 1 IntPatlG und der mangelinden Ausfuhrbarkeit geman Artikel 1l § 6 Absatz 1
Nr 2 IntPatUG geltend gemacht werden sind zuldssig und in vollem Umfang be-

grindet.

1. Das Streitpatent bezieht sich gemafd Patentanspruch 1 auf eine Datenverarbei-
tungsanlage mit einer Prozessoreinheit und mindestens einer Speichereinheit, ei-
ner Eingabeeinheit zum Eingeben von Daten und einer Ausgabeeinheit zum Aus-
geben von Daten, wobei die Datenverarbeitungsanlage uber eine bidirektionale

Schnittstelle interaktiv mit dem weltweiten Internet vernetzbar ist.



In der Beschreibungseinleitung wird ausgefiihrt, dass bekannte Datenverarbei-
tungsanlagen dieser Art den Nachteil aufwiesen, dass sich bei Suchvorgangen
(im Internet) fur die ermittelten spezifischen Inhalte kein ortlicher Bezug herstellen
lieRe. Ein Benutzer, der seine Suche auf ein bestimmtes geografisches Gebiet
beschranken wolle, musse diese Zuordnung selbst vornehmen, was langwierig
und mihsam sei. Deshaib befasse sich das Streitpatent mit der Aufgabe, ein
Strukturierungsprogramm fiir eine Datenverarbeitungsanlage zu schaffen, mit
dem eine automatische Zuordnung von Informationsanbietern zu vorherbe-
stimmten geografischen Regionen ermdglicht werde, wobei auch spezifische In-
formationen aus den Regionen bericksichtigt werden kénnten (vgl Abs 0004 der

Streitpatentschrift).

Gemal den im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 genannten Merk-
malen soll die Losung dieser Aufgabenstellung in Verbindung mit den im Ober-

begriff enthaltenen Merkmalen dadurch gelingen,
dass in der Speichereinheit ein Programm mit folgenden Schritten gespeiche'rt ist:

_ Zuordnen vorgegebener Daten eines eine Mehrzaht von Daten enthaltenden
Datenpools zu iibergeordneten Speicheradressen;

- Auswahlen vorgegebener Daten des Datenpools nach MalRgabe eines Eingabe-
codes,

der entsprechend der [den] Ubergeordneten Speicheradressen geordnet ist,
wobei den Ubergeordneten Speicheradressen geographische Regionen zugeord-
net sind

und den Ubergeordneten Speicheradressen zusétzlich spezifische Inhalte zuge-
ordnet sind,

und den geografischen Regionen Landkreise zugeordnet sind,

die gemaRk ihrem Kiz-Kirzel eingegeben sind.

2. Der Patentanspruch 1 vermittelt dem Fachmann eine ausfahrbare Lehre.



Als zustandig fur die Ersteilung von Programmen, mit denen Zugriffe auf struktu-
rierte Daten ausgefithrt werden konnen, ist ein Datenverarbeitungsfachmann an-
susehen, der Uber praktische Erfahrungen als Programmierer auf dem Gebiet der
Datenverwaltung verfagt.

Dieser Fachmann wird den im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 genannten
Schritt des Zuordnens vergegebener Daten zu Ubergeordneten Speicheradressen
in der Weise verstehen, dass den Daten des Datenpools jeweils eine Speicherad-
resse (zusétzlich zu anderen Zugriffskriterien) iibergeordnet wird. Nach welchen
Gesichtspunkien die Zuordnung der tibergeordneten Speicheradressen im ein-
~ainen vorzunehmen ist, kann der Fachmann zwar mangels Angaben nicht dem
Anspruch 1 entnehmen, aber aus dem in der Patentschrift erlauterten Gesamtzu-
sammenhang, der zu beriicksichtigen ist (vgl hierzu BGH in GRUR 99, 909 -
Spannschraube). In den Anspriichen 12 bis 14 und dem Absatz 0011 der Streit-
patentschrift ist angegeben, dass die Zuordnung per Tastatur von einem Benutizer
durchzufuhren ist, der sich bei der Datenverarbeitungsanlage befindet oder Uber
das Internet mit dieser verbunden ist. Hinsichtlich der Beschaffenheit der Uberge-
ordneten Speicheradressen wird der Fachmann die Ausfahrungen im Anspruchs-
schritt "Auswihien" heranziehen. Dort ist entnehmbar, dass die bergeordneten
Speicheradressen geografischen Regionen entsprechen sollen, die gemal ihrem
Kiz-Kirzel (Landkreis) eingegeben werden konnen.

DerﬂSchritt des Zuordnens vermittelt dem Fachmann sonach die Anweisung, die
Daten eines Datenpools von einem Benutzer mit Ubergeordneten Speicheradres-
sen versehen zu lassen, die einer geografischen Region analog einem Kfz-Kurzel

entsprechen.

Den Schritt des Auswahlens vorgegebener Daten nach Malgabe eines Eingabe-
codes versteht der Fachmann so, dass bei einem Suchvorgang in dem mit "Ober-
geordneten” Speicheradressen versehenen Datenpool auf die Eingabe eines Ein-
gabecodes in Form eines Kfz-Kiirzels hin diejenigen Daten aus dem Datenpool
ausgewahlt (und angezeigt) werden, die der eingegebenen geografischen Region
entsprechen. Aus der Angabe zu diesem Schritt, dass "den Ubergeordneten Spei-

cheradressen zusatzlich spezifische Inhalte zugeordnet sind”, entnimmt der



Fachmann weiterhin, dass die Daten des Datenpools nicht allein nach geografi-
schen Regionen zugreifbar sind, sondern auch unter anderen Kriterien. Als solche
sind in den Anspriichen 2 bis 7 ua Verkehrsinformationen und Reiseinformationen

erwahnt.

Zusammengefasst vermittelt der Patentanspruch 1 den Vorschlag, in einem ers-
ten Schritt die einzelnen Daten eines im Internet verfigbaren, nach spezifischen
Inhalten zugreifbaren Datenpools mit einer Gbergeordneten Speicheradresse zu
versehen die die Zugehorigkeit der Daten zu einer geografischen Region angibt
und damit die Maglichkeit zu schaffen, in einem zweiten Schritt aus dem Daten-
pcol durch Eingabe eines Kfz-Kirzels diejenigen Daten bzw spezifischen Inhalte

auszuwahlen, die einer bestimmten geografischen Region entsprechen.

Diese Interpretation der Datenverarbeitungsanlage nach dem Patentanspruch 1
deckt sich auch mit der des Beklagten. Wie dieser erldutert, soll die Verwendung
der Ubergeordneten Adresse es ermdglichen, unter den im Internet auffindbaren
spezifischen Inhalten, bspw offentlichen Veranstaltungen, diejenigen auszuwah-
len. die einer bestimmten geografischen Region, zB einem Landkreis, zugeordnet

sind.

Das Argument des Klagers zu 1, dass keine ausfuhrbare Erfindung vorliege, weil
nicht nachvollziehbar sei, wie der Schritt der Zuordnung der (bergeordneten
Speicheradressen zu den Daten erfolge, vermag demgegeniiber nicht durch-
zugreifen. Es ist zwar zutreffend, dass der im Anspruch genannte Zuordnungs-
schritt nicht, wie nach der in der Beschreibung angegebenen Aufgabenstellung
beabsichtigt, "automatisch”, dh ohne menschliches Zutun stattfindet (vgl Abs
0004). Bei objektiver Betrachtung erfolgt diese Zuordnung, wie erlautert, per
Tastatur durch einen Benutzer. Dieser Umstand hat aber nur zur Folge, dass die
in der Beschreibung genannte subjektive Aufgabenstellung diesbeziglich auf das
zu objektivieren ist, was der Gegenstand des Streitpatents tatsachlich leistet (vgl
Bundesgerichtshof in GRUR 2000, 105 - Extrusionskopf- Leitsatze 4 und 5).
Letztlich besteht die mit dem Streitgegenstand objektiv geldste und von Lo-
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sungsmerkmalen befreite Problemstellung darin, ein Programm fur eine Daten-
verarbeitungsanlage zu schaffen, mit dem unter den Daten eines Datenpools
diejenigen ausgewahlt werden kénnen, die einer bestimmten geografischen Re-

gion zuordenbar sind.

2 Die mit dem Patentanspruch 1 peanspruchte Lehre, in einer Datenverarbei-
tungsanlage ein Programm zu speichern, das die Schritte des Zuordnens und

Auswihlens ausfihren kann, liegt jedoch nicht auf technischem Gebiet.

Dem Verstandnis des Fachmanns nach betrifft der Patentanspruch 1 eine Daten-
verarbeitungsanlage mit einer bestimmten Hardwarestruktur, die gesteuert durch
ein Programm die erlauterten Schritte des Zuordnens und des Auswéhlens unter-
stlitzt oder selbsttatig vornimmt. Nach der hierfur einschlagigen Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs sind Verfahren, die sich zur Herbeiflihrung des ange-
strebten Erfolgs eines Programms bedienen, mit dessen Hilfe eine Datenverar-
beitungsaniage so gesteuert wird, dass der gewiinschte Erfolg erzielt wird, nicht
schon wegen des Vorgangs der elektronischen Datenverarbeitung dem Patent-
schutz zuganglich. Da das Gesetz Programme fiir Datenverarbeitungsanlagen als
solche vom Patentschutz ausschlieft (Art 52 Abs 1 litc EPU) muss die bean-
spruchte Lehre vieimehr Anweisungen enthalten, die der Lésung eines konkreten
technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (BGH in GRUR 2005, 143,
144 mwH - Rentabilitatsermittiung).

Solche Anweisungen enthélt der Patentanspruch 1 jedoch nicht.

Zunachst enthalt der Anspruch 1 die Anweisung, dass zur Ausfihrung der beiden
erlauterten Schritte eine Datenverarbeitungsaniage zum Einsatz kommen soll.
Datenverarbeitungsanlagen stellen fur sich gesehen zweifellos technische Ge-
genstande dar. Aus dem Einsatz einer Datenverarbeitungsanlage ergibt sich aber
noch kein technisches Problem (aaO, 144, re Sp). Entgegen der Ansicht des Be-
klagten kommt dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 daher nicht schon auf-

grund der maschinell stattfindenden Datenverarbeitung technischer Charakter zu.
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Eine konkrete technische Problemstellung ist auch nicht den weiteren Anweisun-
gen im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 zu entnehmen, in dem Strukturmerk-
male der verwendeten Datenverarbeitungsanlage aufgefiihrt sind. Speicherein-
heit, Eingabeeinheit, Ausgabeeinheit und Schnittstelle zur Vernetzung mit dem
Internet werden lediglich genannt, ohne dass ein Ansatzpunkt dafiir vorhanden
ist, dass diese Einheiten in technischer Hinsicht besonders ausgebildet sind oder

technisch in bestimmter Weise zusammenwirken.

Eine Anweisung, die der Losung eines konkreten technischen Problems mit tech-
nischen Mitteln dient, ist auch in den im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1
genannten Schritten des Zuordnens und Auswahlens nicht festzustellen.

Die Zuordnung einer "bergeordneten Speicheradresse” nach Art eines Kfz-Kiir-
zels zu Daten nach geografischen Gesichtspunkten verlangt keine technische
Leistung, sondern eben eine intellektuelle, die wie oben dargestellt, von einem
Benutzer erbracht wird. Eine andere Sicht ergibt sich auch dann nicht, wenn da-
von ausgegangen wird, dass dem Benutzer die Eingabe der Ubergeordneten
Speicheradressen, dh die Zuordnung eines geografischen Suchkriteriums zu den
Daten, durch ein Editorprogramm erleichtert wird, wie dies der Fachmann unter-
stellt. Auch unter dieser Annahme ist aus dem Zuordnungsschritt keinerlei kon-

krete technische Problemstellung erkennbar.

Eine technische Problemstellung und -lésung ist auch nicht zu erkennen in dem
Schritt der Auswahl der Daten des Datenpools (und ggf dessen Anzeige), der auf
die Eingabe eines Kfz-Kirzels durch den Benutzer hin automatisch ablauft,

Die blole Auswahl von Daten aus einem Datenpool nach einem geografischen
Kriterium stelit aber eben keine technische Leistung dar, sondern beruht lediglich
auf der Kenntnis geografischer Zuordnungen. In Hinsicht auf Anweisungen, die
eine technische Gestaltung des Auswahlvorgangs betreffen, lasst sich dem Pa-
tentanspruch 1 lediglich entnehmen, dass hierfiir eine Datenverarbeitungsanlage
zum Einsatz kommen soli. Der Einsatz einer Datenverarbeitungsanlage reicht

aber, wie erwahnt, wegen des gesetzlichen Ausschlusses von Programmen far
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Datenverarbeitungsanlagen als solchen vom Patentschutz nicht aus flir die Aner-

kennung des technischen Charakters dieses Schrittes.

Insgesamt gesehen, wird sonach mit der Datenverarbeitungsanlage mit gespei-
chertem Programm gemaf dem Patentanspruch 1 keine Leistung beansprucht,

die auf technischem Gebiet liegt; der Patentanspruch 1 hat daher keinen Bestand.

Im Gbrigen hatte der Patentanspruch 1 auch dann keinen Bestand, wenn unter-
stellt wirde, dass der Datenverarbeitungsanlage mit gespeichertem Programm
technischer Charakter zukame, weil die beanspruchien Programm- bzw Verfah-
rensschritte unter Verwendung technischer Mittel ausgefithrt werden. Unter dieser
Annahme wére der vorliegende Anspruchsgegenstand zwar dem Kreis der auf
technischem Gebiet liegenden Erfindungen zuzurechnen, kénnte aber nicht als
auf erfinderischer Tatigkeit beruhend anerkannt werden.

Hierbei ist zu beachten, dass nach den Ausfilhrungen des Bundesgerichtshofes in
der Entscheidung "Elektronischer Zahlungsverkehr" sich die Feststellung erfinde-
rischer Tatigkeit auf der Grundlage zu voliziehen hat, "derentwegen der angemel-
dete Gegenstand eine Lehre zum technischen Handeln darstellt’, und, wie dort
weiter erldutert, es bei der Bewertung erfinderischer Tatigkeit allein darum geht,
"diejenigen Anweisungen zu erfassen, die insoweit bedeutsam sind, weil sie eine
Aussage darliber erlauben, ob eine schutzwiirdige Bereicherung der Technik vor-
liegt” (BIPMZ 2004, 428, 11. 3. b) (2)). Eine entsprechende Auffassung hinsichtlich
des bei der Feststellung der erfinderischen Tatigkeit zugrunde zu legenden Bei-
trags wird in der Entscheidung T 0258/03 - Automatic auction method/Hitachi- von
der Beschwerdekammer 3.5.1 des Europaischen Patentamts vertreten. Zwar wird
dort generell von der Technizitat von Verfahren ausgegangen, zu deren Ausfiih-
rung technische Mittel verwendet werden. Hinsichtlich der Priifung auf erfinderi-
sche Tatigkeit werden dort aber ebenfalls nur die (Verfahrens-) Schritte in Be-
tracht gezogen, die einen Beitrag auf technischem Gebiet darstellen (vgl aa0, 5.7

und Leitsatz Il. der Entscheidung).
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Wird die beanspruchte Datenverarbeitungsanlage mit gespeicherten Programm
unter diesem methodischen Ansatz bewertet, filhrt dies dazu, dass es der Lehre
nach dem Anspruch 1 an erfinderischer Tatigkeit mangelte. Denn die Zuordnung
und Auswahl von Daten nach geografischen Gesichtspunkten selbst liegt nicht
auf technischem Gebiet und kann daher, wie auch die Klager ausfahren, nicht zur
erfinderischen Tatigkeit beitragen. Das im Anspruch weiter genannte technische
Mittel, namlich eine Datenverarbeitungsanliage mit Speichereinheit, Eingabeein-
heit, Ausgabeeinheit und Internet-Schnittstelle hingegen war bereits vor dem An-
meldetag des Streitpatents zum allgemeinen Fachwissen des Datenverarbei-
tungsfachmanns zu rechnen und vermag daher das Vorliegen einer erfinderi-

schen Tatigkeit nicht zu begriinden.

Einen eigenstandigen technischen und erfinderischen Gehalt der angegqriffenen,
auf den Hauptanspruch 1 rickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 14 macht der Be-
klagte nicht geltend. Diese Unteranspriiche fallen sonach mit dem Hauptanspruch
(BGH in GRUR 1991, 120, 122 li Sp - Elastische Bandage).

Als unterlegene Partei hat der Beklagte die Kosten des Rechtsstreits zu tragen,
§ 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO. Die Entscheidung Uber die vorlaufige Voll-
streckbarkeit ergibt sich aus § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Gutermuth Dr. Kraus Prasch Schuster Muller

Pr



