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betreffend das europaische Patent 0 851 376
(DE 696 28 929)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen Verhandlung vom 13. Marz 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Sredl, des Richters Dipl.-Ing. Prasch sowie der Richterinnen Klante,
Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung und Dipl.-Ing. Wickborn

fur Recht erkannt:

1. Das europaische Patent EP 0 851 376 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig erklart.

2. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 % des

zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.
Tatbestand
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 30. Dezember 1996 in der Verfah-
renssprache Englisch angemeldeten europaischen Patents EP 0 851 376 (Streit-
patent) mit der Bezeichnung: ,Method and machine for reading and assigning op-
tical codes".
Das Streitpatent umfasst 17 Patentanspriiche.

Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache:

»,A method of reading and associating read optical codes (2) to

corresponding articles, comprising the steps of:



- feeding through a read area (6) a succession of articles (3)
each having at least one respective optical code (2) on at

least one surface (4);

- reading said at least one optical code (2) on said arti-
cles (3) within said read area (6) by means of at least one

optical reader (7, 20);

characterized by

- determining the position in space of said at least one opti-

cal code (2) with respect to a given reference system; and

- associating said at least one read optical code (2) to the

corresponding article (3).°

In der deutschen Ubersetzung lautet Patentanspruch 1:

.verfahren zum Lesen und Zuordnen gelesener optischer Co-
des (2) zu entsprechenden Gegenstanden, mit folgenden Verfah-

rensschritten:

Fuhren einer Folge von Gegenstanden (3) durch eine Lesebe-
reich (6), wobei jeder Gegenstand wenigstens einen entspre-
chenden optischen Code (2) auf wenigstens einer Oberfla-
che (4) tragt;

Lesen des wenigstens einen optischen Codes (2) auf dem Ge-
genstand (3) innerhalb des Lesebereichs (6) mit Hilfe wenigs-

tens eines optischen Lesers (7, 20); gekennzeichnet durch:



Ermitteln der Position des wenigstens einen optischen Co-
des (2) in Bezug auf ein gegebenes Bezugssystem im Raum;

und

Zuordnen des wenigstens einen gelesenen optischen Co-

des (2) zu dem entsprechenden Gegenstand (3).”

Patentanspruch 12 lautet in der Verfahrenssprache:

»A machine (1) for reading optical codes (2) on a succession of ar-
ticles (3) each having at least one optical code (2) on at least one
surface (4) and for associating read optical codes (2) to respective

articles (3), comprising:

- a conveying device (5) for feeding the succession of arti-
cles (3) in a given traveling direction (8) through a read

area (6);

- optical reading means (7, 20) located at said read area (6)

and arranged for reading said at least one optical code (2);

characterized by

- position determining means (7, 20) located at said read
area (6) and arranged for determining the position in

space of said at least one optical code (2);

- a processing unit (9) connected to said optical reading
means (7,20) and to said position determining
means (7, 20), and arranged to associate said at least one

read optical code (2) to the corresponding article (3) on



the basis of the determined position of said at least one

optical code (2).”

In der deutschen Ubersetzung lautet Patentanspruch 12:

,Einrichtung (1) zum Lesen optischer Codes (2) auf einer Reihe
von Gegenstanden (3), die jeweils wenigstens einen optischen
Code (2) auf wenigstens einer Oberflache (4) tragen, und zum
Zuordnen gelesener optischer Codes (2) zu entsprechenden Ge-

genstanden (3), mit:

einer Fordereinrichtung (5) zum Fuhren der Reihe der Gegen-
stande (3) in einer gegebenen Bewegungsrichtung (8) durch

einen Lesebereich (6);

einer optischen Leseeinrichtung (7, 20), die bei dem Lesebe-
reich positioniert und zum Lesen des wenigstens einen opti-

schen Codes (2) eingerichtet ist; gekennzeichnet durch:

eine Positionsermittlungseinrichtung (7, 20), die bei dem Lese-
bereich (6) positioniert und zum Ermitteln der Position des
wenigstens einen optischen Codes (2) im Raum eingerichtet

ist;

eine Verarbeitungseinheit (9), die mit der optischen Leseeinrich-
tung (7, 20) und der Positionsermittlungseinrichtung (7, 20) ver-
bunden und so eingerichtet ist, dass sie den wenigstens einen
gelesenen optischen Code (2) dem entsprechenden Gegen-
stand (3) auf der Basis der ermittelten Position des wenigstens

einen optischen Codes (2) zuordnet.*



Wegen der jeweils mittelbar oder unmittelbar zurickbezogenen Patentanspru-

che 2 bis 11 sowie 13 bis 17 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Mit ihrer am 22. Juni 2006 erhobenen Nichtigkeitsklage hatte die Klagerin zu-
nachst die Patentanspriiche 1 bis 7, 9 und 12 bis 16 angegriffen. Mit Schriftsatz
vom 4. Marz 2008 wendet sich die Klagerin nunmehr auch gegen die Anspri-
che 8, 10, 11 und 17 und mithin gegen samtliche Patentanspriche des Streitpa-

tents.

Die Klagerin macht geltend, das Streitpatent sei nicht patentfahig, weil es weder
neu sei noch auf erfinderischer Tatigkeit beruhe. Zudem gehe der Gegenstand
des Patentanspruchs 12 Uber den Inhalt der urspringlich eingereichten Fassung
hinaus. Zur Begrindung ihres Vorbringens beruft sich die Klagerin auf folgende
Druckschriften:

MFP1: JP 7-334606 A (Anmeldenummer 1994-122786)

MFP2: mit Merkmalsgliederung versehene Anspruche 1 und 12 des Streitpa-
tents

MFP3: englischsprachige Anmeldeunterlagen zum Streitpatent

MFP4:  JP 7-334606 in deutscher Ubersetzung

MFP5: Lieferschein ,Portalkonfiguration Hermes B

MFP6: Stuckliste zu der Lieferung gemals MPF5

MFP7: Betriebsanleitung OPC 200-3 Omni - Portal - Controller

MFPS8: EP 0 652 530 A2 (Familienmitglied der in Abs. 35 und 41 des Streitpa-
tents genannten US 5,483,051)



MFPO: Urteil des Landgerichts DUsseldorf vom 13. Februar 2007

MFP10: Klageschriftsatz vom 24. November 2005 aus dem parallelen Verlet-

zungsverfahren

MFP11: DE 37 35905 A1

MFP12: ,IBEO PRODUKT INFO - Automatisierung durch innovative Lasertech-

nik. Berihrungslos, schnell und prazise“ der Fa. IBEO GmbH

MFP13: Anschreiben der Fa. IBEO GmbH an die Fa. Erwin Sick GmbH vom
25. Juni 1991

Die Klagerin beantragt sinngema,

das europaische Patent EP 851 376 B1 mit Wirkung fir das Ho-

heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig zu erkla-

ren.

Die Beklagte beantragt,

die Nichtigkeitsklage abzuweisen.

Sie verweist zur Begrindung ihres Vorbringens auf die Unterlagen

NB1: JP 7-334606 A

NB2: Auszug (S.1-3) aus dem Aussetzungsantrag an das Landgericht

Dusseldorf vom 23. Juni 2006 im parallelen Verletzungsverfahren



NB3: Zeichnungen 5a - 5d zur Verdeutlichung des Abschattungseffekts bei
Lesevorrichtungen gemafy Stand der Technik; Anlage zur Eingabe vom
4. Februar 2008

NB4: Bernhard Lenk, Barcode - Das Profibuch der Lesetechnik, 1. Auflage
2005, Monika Lenk Fachbuchverlag, Kirchheim unter Teck, S. 60 - 63,
280, 281, 302, 303

und halt das Streitpatent flr patentfahig.

Hilfsweise regt sie an, den Patentansprichen die Fassung entsprechend der in

der mindlichen Verhandlung uberreichten Hilfsantrage 1 bis 6 zu geben.

Nach Hilfsantrag 1 hat Patentanspruch 1 in der Verfahrenssprache (Anderungen
gegenuber Patentanspruch 1 gemaly Hauptantrag sind unterstrichen) folgende

Fassung:

»,A method of reading and associating read optical codes (2) to
corresponding articles, comprising the steps of:

- feeding through a read area (6) a succession of articles (3)
each having at least one respective optical code (2) on at

least one surface (4);

- reading said at least one optical code (2) on said arti-
cles (3) within said read area (6) by means of at least one
optical reader (7, 20);

characterized by

- determining the position in space of said at least one opti-

cal code (2) with respect to a given reference system; and



- associating said at least one read optical code (2) to the

corresponding article (3), except methods, wherein the as-

sociation of the optical code (2) to the article is exclusively

made on the basis of the distribution of the articles in the

reading area, the height of the articles determined when

entering the reading area and the scan angle.”

In der deutschen Ubersetzung lautet Patentanspruch 1:

.verfahren zum Lesen und Zuordnen gelesener optischer Co-
des (2) zu entsprechenden Gegenstanden, mit folgenden Verfah-

rensschritten:

Flhren einer Folge von Gegenstanden (3) durch einen
Lesebereich (6), wobei jeder Gegenstand wenigstens einen
entsprechenden optischen Code (2) auf wenigstens einer
Oberflache (4) tragt;

Lesen des wenigstens einen optischen Codes (2) auf den Ge-
genstanden (3) innerhalb des Lesebereichs (6) mit Hilfe we-

nigstens eines optischen Lesers (7, 20);
gekennzeichnet durch:
- Ermitteln der Position im Raum des wenigstens einen opti-
schen Codes (2) in Bezug auf ein gegebenes Bezugssys-

tem; und

- Zuordnen des wenigstens einen gelesenen optischen Co-

des (2) zu dem entsprechenden Gegenstand (3)
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ausgenommen Verfahren, bei denen die Zuordnung des opti-
schen Codes (2) zu dem Gegenstand ausschlie3lich auf der
Grundlage der Verteilung der Gegenstande in dem Lesebe-
reich, der bei Eintritt in den Lesebereich bestimmten Hohe der

Gegenstande und des Abtastwinkels erfolgt.”

Wegen der jeweils mittelbar oder unmittelbar untergeordneten Patentanspriche 2

bis 11 wird auf die Akte verwiesen.

Patentanspruch 12 nach Hilfsantrag 1 lautet in der Verfahrenssprache (Anderun-

gen gegenuber Patentanspruch 12 gemaly Hauptantrag sind unterstrichen):

“A machine (1) for reading optical codes (2) on a succession of ar-
ticles (3) each having at least one optical code (2) on at least one
surface (4) and for associating read optical codes (2) to respective

articles (3), comprising:

- a conveying device (5) for feeding the succession of arti-
cles (3) in a given traveling direction (8) through a read

area (6);

- optical reading means (7, 20) located at said read area (6)

and arranged for reading said at least one optical code (2);
characterized by
- position determining means (7, 20) located at said read
area (6) and arranged for determining the position in

space of said at least one optical code (2);

- a processing unit (9) connected to said optical reading

means (7,20) and to said position determining
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means (7, 20), and arranged to associate said at least one
read optical code (2) to the corresponding article (3) on
the basis of the determined position of said at least one

optical code (2)

except a machine wherein the association of the optical

code (2) to the article is exclusively made on the basis of the

distribution of the articles in the reading area, the height of the

articles determined when entering the reading area, and the

scan angle.”

In der deutschen Ubersetzung lautet Patentanspruch 12:

,Einrichtung (1) zum Lesen optischer Codes (2) auf einer Reihe
von Gegenstanden (3), die jeweils wenigstens einen optischen
Code (2) auf wenigstens einer Oberflache (4) tragen, und zum Zu-
ordnen gelesener optischer Codes (2) zu entsprechenden Ge-

genstanden (3), mit:

- einer Fordereinrichtung (5) zum Fuhren der Reihe der Ge-
genstande (3) in einer gegebenen Bewegungsrichtung (8)

durch einen Lesebereich (6);

- einer optischen Leseeinrichtung (7, 20), die bei dem
Lesebereich positioniert und zum Lesen des wenigstens
einen optischen Codes (2) eingerichtet ist;

gekennzeichnet durch:

- eine Positionsermittlungseinrichtung (7, 20), die bei dem

Lesebereich (6) positioniert und zum Ermitteln der Position
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des wenigstens einen optischen Codes (2) im Raum ein-

gerichtet ist;

- eine Verarbeitungseinheit (9), die mit der optischen
Leseeinrichtung (7, 20) und der Positionsermittlungsein-
richtung (7, 20) verbunden und so eingerichtet ist, dass sie
den wenigstens einen gelesenen optischen Code (2) dem
entsprechenden Gegenstand (3) auf der Basis der ermit-
telten Position des wenigstens einen optischen Codes (2)

zuordnet,

ausgenommen eine Einrichtung, bei welcher die Zuordnung
des optischen Codes (2) zu dem Gegenstand ausschliellich
auf der Grundlage der Verteilung der Gegenstande in dem Le-
sebereich, der bei Eintritt in den Lesebereich bestimmten

Hohe der Gegenstande und des Abtastungswinkels erfolgt.”

Wegen der jeweils mittelbar oder unmittelbar untergeordneten Patentanspru-
che 13 bis 17 wird auf die Akte verwiesen.

Nach Hilfsantrag 2 hat Patentanspruch 1 in der Verfahrenssprache (Anderungen
gegenuber Patentanspruch 1 gemall Hauptantrag sind unterstrichen) folgende

Fassung:

A method of reading and associating read optical codes (2) to

corresponding articles, comprising the steps of:

- feeding through a read area (6) a succession of articles (3)
each having at least one respective optical code (2) on at

least one surface (4);
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- reading said at least one optical code (2) on said arti-
cles (3) within said read area (6) by means of at least one

optical reader (7, 20);
characterized by
- determining the position in space of said at least one opti-

cal code (2) with respect to a given reference system with

a position determining method that does not depend on an

spezific shape of the article; and

- associating said at least one read optical code (2) to the

corresponding article (3).”

In der deutschen Ubersetzung lautet Patentanspruch 1:

,verfahren zum Lesen und Zuordnen gelesener optischer Co-
des (2) zu entsprechenden Gegenstanden, mit folgenden Verfah-

rensschritten:

Flihren einer Folge von Gegenstanden (3) durch einen
Lesebereich (6), wobei jeder Gegenstand wenigstens einen
entsprechenden optischen Code (2) auf wenigstens einer
Oberflache (4) tragt;

Lesen des wenigstens einen optischen Codes (2) auf den Ge-
genstanden (3) innerhalb des Lesebereichs (6) mit Hilfe we-

nigstens eines optischen Lesers (7, 20);

gekennzeichnet durch:
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- Ermitteln der Position im Raum des wenigstens einen opti-
schen Codes (2) in Bezug auf ein gegebenes Bezugssys-
tem mit einem von einer spezifischen Form des Gegens-

tands unabhangigen Positionsermittlungsverfahrens; und

- Zuordnen des wenigstens einen gelesenen optischen Co-

des (2) zu dem entsprechenden Gegenstand (3).”

Wegen der jeweils mittelbar oder unmittelbar untergeordneten Patentansprtiche 2

bis 11 wird auf die Akte verwiesen.

Patentanspruch 12 lautet in der Verfahrenssprache (Anderungen gegeniiber Pa-

tentanspruch 12 gemaf Hauptantrag sind unterstrichen):

“A machine (1) for reading optical codes (2) on a succession of ar-
ticles (3) each having at least one optical code (2) on at least one
surface (4) and for associating read optical codes (2) to respective

articles (3), comprising:

- a conveying device (5) for feeding the succession of arti-
cles (3) in a given traveling direction (8) through a read

area (6);

- optical reading means (7, 20) located at said read area (6)

and arranged for reading said at least one optical code (2);
characterized by
- position determining means (7, 20) located at said read

area (6) and arranged for determining the position in

space of said at least one optical code (2) with a position
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determining method that does not depend on an spezific

shape of the article;

- a processing unit (9) connected to said optical reading
means (7, 20) and to said position determining means
(7, 20), and arranged to associate said at least one read
optical code (2) to the corresponding article (3) on the ba-
sis of the determined position of said at least one optical
code (2).

In der deutschen Ubersetzung lautet Patentanspruch 12:

.Einrichtung (1) zum Lesen optischer Codes (2) auf einer Reihe
von Gegenstanden (3), die jeweils wenigstens einen optischen
Code (2) auf wenigstens einer Oberflache (4) tragen, und zum Zu-
ordnen gelesener optischer Codes (2) zu entsprechenden Ge-

genstanden (3), mit:

- einer Fordereinrichtung (5) zum Fuhren der Reihe der Ge-
genstande (3) in einer gegebenen Bewegungsrichtung (8)

durch einen Lesebereich (6);

- einer optischen Leseeinrichtung (7, 20), die bei dem
Lesebereich positioniert und zum Lesen des wenigstens

einen optischen Codes (2) eingerichtet ist;
gekennzeichnet durch:
- eine Positionsermittlungseinrichtung (7, 20), die bei dem

Lesebereich (6) positioniert und zum Ermitteln der Position

des wenigstens einen optischen Codes (2) im Raum mit
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einem von einer spezifischen Form des Gegenstands un-

abhangigen Positionsermittlungsverfahren eingerichtet ist;

- eine Verarbeitungseinheit (9), die mit der optischen
Leseeinrichtung (7, 20) und der Positionsermittlungsein-
richtung (7, 20) verbunden und so eingerichtet ist, dass sie
den wenigstens einen gelesenen optischen Code (2) dem
entsprechenden Gegenstand (3) auf der Basis der ermit-
telten Position des wenigstens einen optischen Codes (2)

zuordnet.”

Wegen der jeweils mittelbar oder unmittelbar untergeordneten Patentanspri-

che 13 bis 17 wird auf die Akte verwiesen.

Nach Hilfsantrag 3 hat Patentanspruch 1 in der Verfahrenssprache (Anderungen
gegenuber Patentanspruch 1 gemaly Hauptantrag sind unterstrichen) folgende

Fassung:

A method of reading and associating read optical codes (2) to

corresponding articles, comprising the steps of:

- feeding through a read area (6) a succession of articles (3)
each having at least one respective optical code (2) on at

least one surface (4);
- reading said at least one optical code (2) on said arti-
cles (3) within said read area (6) by means of at least one

optical reader (7, 20);

characterized by
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- determining the position in space of said at least one opti-
cal code (2) with respect to a given reference system

wherein determining the position comprises determining,

the distance (K) of the optical code (2) with regard to the

optical reader (7, 20) taking the reading and the scan an-

gle (B) between the first reference ray (17) from said opti-

cal reader (7, 20) and a second ray (15) joining said opti-

cal reader (7, 20) to the optical code (2), said distance (K)

and said scan angle (B) being the polar coordinates of said

optical code (2) with respect to the optical reader (7, 20)

by which the reading was taken; and

- associating said at least one read optical code (2) to the

corresponding article (3).°

In der deutschen Ubersetzung lautet Patentanspruch 1:

.verfahren zum Lesen und Zuordnen gelesener optischer Co-
des (2) zu entsprechenden Gegenstanden, mit folgenden Verfah-

rensschritten:

Flihren einer Folge von Gegenstanden (3) durch einen
Lesebereich (6), wobei jeder Gegenstand wenigstens einen
entsprechenden optischen Code (2) auf wenigstens einer
Oberflache (4) tragt;

Lesen des wenigstens einen optischen Codes (2) auf den Ge-
genstanden (3) innerhalb des Lesebereichs (6) mit Hilfe we-

nigstens eines optischen Lesers (7, 20);

gekennzeichnet durch:
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- Ermitteln der Position im Raum des wenigstens einen opti-
schen Codes (2) in Bezug auf ein gegebenes Bezugssys-
tem, wobei das Ermitteln der Position das Ermitteln des
Abstands (K) des optischen Codes (2) in Bezug auf den
optischen Leser (7, 20), der die Lesung vornimmt, und des
Abtastwinkels (B) zwischen einem ersten Bezugs-
strahl (17) von dem optischen Leser (7, 20) und einem
zweiten Strahl (15), der den optischen Leser (7, 20) mit
dem optischen Code (2) verbindet, umfasst, wobei der
Abstand (K) und der Abtastwinkel (B) Polarkoordinaten
des optischen Codes (2) in Bezug auf den optischen Le-

ser (7, 20) der die Lesung vorgenommen hat, sind; und

- Zuordnen des wenigstens einen gelesenen optischen Co-

des (2) zu dem entsprechenden Gegenstand (3).*

Wegen der jeweils mittelbar oder unmittelbar untergeordneten Patentanspriche 2

bis 11 wird auf die Akte verwiesen.

Patentanspruch 12 lautet in der Verfahrenssprache (Anderungen gegeniber Pa-

tentanspruch 12 gemaf Hauptantrag sind unterstrichen):

“A machine (1) for reading optical codes (2) on a succession of ar-
ticles (3) each having at least one optical code (2) on at least one
surface (4) and for associating read optical codes (2) to respective

articles (3), comprising:

- a conveying device (5) for feeding the succession of arti-
cles (3) in a given traveling direction (8) through a read

area (6);
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- optical reading means (7, 20) located at said read area (6)

and arranged for reading said at least one optical code (2);
characterized by
- position determining means (7, 20) located at said read

area (6) and arranged for determining the position in

space of said at least one optical code (2)_wherein the po-

sition determining means (7, 20) is arranged for determin-

ing the distance (K) of optical code (2) with respect to the

optical reader (7, 20) taking the reading and the scan an-

gle (B) between a first reference ray (17) from said optical

reader (7,20) and a second ray (15) from said optical

reader (7, 20) to the optical code 2);

- a processing unit (9) connected to said optical reading
means (7,20) and to said position determining
means (7, 20), and arranged to associate said at least one
read optical code (2) to the corresponding article (3) on
the basis of the determined position of said at least one

optical code (2).”

In der deutschen Ubersetzung lautet Patentanspruch 12:

.Einrichtung (1) zum Lesen optischer Codes (2) auf einer Reihe
von Gegenstanden (3), die jeweils wenigstens einen optischen
Code (2) auf wenigstens einer Oberflache (4) tragen, und zum Zu-
ordnen gelesener optischer Codes (2) zu entsprechenden Ge-

genstanden (3), mit:
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- einer Foérdereinrichtung (5) zum Flihren der Reihe der Ge-
genstande (3) in einer gegebenen Bewegungsrichtung (8)

durch einen Lesebereich (6);

- einer optischen Leseeinrichtung (7, 20), die bei dem
Lesebereich positioniert und zum Lesen des wenigstens

einen optischen Codes (2) eingerichtet ist;

gekennzeichnet durch:

- eine Positionsermittlungseinrichtung (7, 20), die bei dem
Lesebereich (6) positioniert und zum Ermitteln der Position
des wenigstens einen optischen Codes (2) im Raum einge-
richtet ist, wobei die Positionsermittlungseinrichtung dafur
eingerichtet ist, den Abstand (K) des optischen Codes (2)
in Bezug auf den optischen Leser (7, 20), der die Lesung
vornimmt, und den Abtastwinkel (B) zwischen einem ersten
Bezugsstrahl (17) von dem optischen Leser (7, 20) und ei-
nem zweiten Strahl (15), der den optischen Leser (7, 20)

mit dem optischen Code (2) verbindet, zu ermitteln;

- eine Verarbeitungseinheit (9), die mit der optischen
Leseeinrichtung (7, 20) und der Positionsermittlungsein-
richtung (7, 20) verbunden und so eingerichtet ist, dass sie
den wenigstens einen gelesenen optischen Code (2) dem
entsprechenden Gegenstand (3) auf der Basis der ermit-
telten Position des wenigstens einen optischen Codes (2)

zuordnet.”

Wegen der jeweils mittelbar oder unmittelbar untergeordneten Patentanspru-

che 13 bis 17 wird auf die Akte verwiesen.
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Die Patentanspriiche nach Hilfsantrag 4 bis 6 wurden nur in der Verfahrensspra-

che eingereicht:

Nach Hilfsantrag 4 hat Patentanspruch 1 in der Verfahrenssprache (Anderungen
gegenuber Patentanspruch 1 gemafl Hilfsantrag 3 sind unterstrichen) folgende

Fassung:

A method of reading and associating read optical codes (2) to

corresponding articles, comprising the steps of:

- feeding through a read area (6) a succession of articles (3)
each having at least one respective optical code (2) on at

least one surface (4);

- reading said at least one optical code (2) on said arti-
cles (3) within said read area (6) by means of at least one

optical reader (7, 20);

characterized by

- determining the position in space of said at least one opti-
cal code (2) with respect to a given reference system
wherein determining the position comprises determining,

when reading the optical code (2), the distance (K) of the

optical code (2) with regard to the optical reader (7, 20)
taking the reading, and the scan angle (B) between the
first reference ray (17) from said optical reader (7, 20) and
a second ray (15) joining said optical reader (7, 20) to the
optical code (2), said distance (K) and said scan angle ()
being the polar coordinates of said optical code (2) with
respect to the optical reader (7, 20) by which the reading

was taken; and
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- associating said at least one read optical code (2) to the

corresponding article (3).°

Wegen der jeweils mittelbar oder unmittelbar untergeordneten Patentanspriche 2

bis 11 wird auf die Akte verwiesen.

Patentanspruch 12 lautet in der Verfahrenssprache (Anderungen gegeniber Pa-

tentanspruch 12 gemaf Hilfsantrag 3 sind unterstrichen):

“A machine (1) for reading optical codes (2) on a succession of ar-
ticles (3) each having at least one optical code (2) on at least one
surface (4) and for associating read optical codes (2) to respective

articles (3), comprising:

- a conveying device (5) for feeding the succession of arti-
cles (3) in a given traveling direction (8) through a read

area (6);

- optical reading means (7, 20) located at said read area (6)

and arranged for reading said at least one optical code (2);

characterized by

- position determining means (7, 20) located at said read
area (6) and arranged for determining the position in
space of said at least one optical code (2) wherein the po-
sition determining means (7, 20) is arranged for determin-

ing when said optical code is read, the distance (K) of op-

tical code (2) with respect to the optical reader (7, 20)
taking the reading and the scan angle (8) between a first

reference ray (17) from said optical reader (7, 20) and a
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second ray (15) from said optical reader (7, 20) to the op-

tical code (2);

- a processing unit (9) connected to said optical reading
means (7,20) and to said position determining
means (7, 20), and arranged to associate said at least one
read optical code (2) to the corresponding article (3) on
the basis of the determined position of said at least one

optical code (2).”

Wegen der jeweils mittelbar oder unmittelbar untergeordneten Patentanspru-

che 13 bis 17 wird auf die Akte verwiesen.

Nach Hilfsantrag 5 hat Patentanspruch 1 in der Verfahrenssprache (Anderungen
gegenuber Patentanspruch 1 gemafly Hilfsantrag 4 sind unterstrichen) folgende

Fassung:

A method of reading and associating read optical codes (2) to
corresponding articles, comprising the steps of:

- feeding through a read area (6) a succession of articles (3)
each having at least one respective optical code (2) on at

least one surface (4);

- reading said at least one optical code (2) on said arti-
cles (3) within said read area (6) by means of at least one
optical reader (7, 20);

characterized by

- determining the position in space of said at least one opti-

cal code (2) with respect to a given reference system
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wherein determining the position comprises determining,
when reading the optical code (2), the distance (K) of the
optical code (2) with regard to the optical reader (7, 20)
taking the reading and the scan angle (8) between the first
reference ray (17) from said optical reader (7, 20) and a
second ray (15) joining said optical reader (7, 20) to the
optical code (2), said distance (K) and said scan angle ()
being the polar coordinates of said optical code (2) with
respect to the optical reader (7, 20) by which the reading

was taken; and

- associating said at least one read optical code (2) to the

corresponding article (3), wherein said step of reading the

optical code (2) and said step of determining the position

in space of the optical code (2) are substantially simulta-

neous.”

Wegen der jeweils mittelbar oder unmittelbar untergeordneten Patentanspruche 2
bis 10 wird auf die Akte verwiesen.

Patentanspruch 11 lautet in der Verfahrenssprache (Anderungen gegeniiber Pa-

tentanspruch 12 gemaf Hilfsantrag 4 sind unterstrichen):

»A machine (1) for reading optical codes (2) on a succession of ar-
ticles (3) each having at least one optical code (2) on at least one
surface (4) and for associating read optical codes (2) to respective

articles (3), comprising:

- a conveying device (5) for feeding the succession of arti-
cles (3) in a given traveling direction (8) through a read

area (6);
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- optical reading means (7, 20) located at said read area (6)

and arranged for reading said at least one optical code (2);

characterized by

- position determining means (7, 20) located at said read
area (6) and arranged for determining the position in
space of said at least one optical code (2) wherein the po-
sition determining means (7, 20) is arranged for determin-
ing when said optical code is read, the distance (K) of op-
tical code (2) with respect to the optical reader (7, 20)
taking the reading and the scan angle (B) between a first
reference ray (17) from said optical reader (7, 20) and a
second ray (15) from said optical reader (7, 20) to the op-

tical code (2);

- a processing unit (9) connected to said optical reading
means (7,20) and to said position determining
means (7, 20), and arranged to associate said at least one
read optical code (2) to the corresponding article (3) on

the basis of the determined position of said at least one

optical code (2), wherein the machine is arranged to read

the optical code (2) and to determine the position in space

of the optical code substantially simultaneously.”

Wegen der jeweils mittelbar oder unmittelbar untergeordneten Patentanspru-

che 12 bis 16 wird auf die Akte verwiesen.

Nach Hilfsantrag 6 hat Patentanspruch 1 in der Verfahrenssprache (Anderungen
gegenuber Patentanspruch 1 gemafl Hilfsantrag 5 sind unterstrichen) folgende

Fassung:
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A method of reading and associating read optical codes (2) to

corresponding articles, comprising the steps of:

feeding through a read area (6) a succession of articles (3)
each having at least one respective optical code (2) on at

least one surface (4);

reading said at least one optical code (2) on said arti-
cles (3) within said read area (6) by means of at least one

optical reader (7, 20);

characterized by

determining the position in space of said at least one opti-

cal code (2) with respect to a given reference system; and

associating said at least one read optical code (2) to the

corresponding article (3),

wherein said step of reading the optical code (2) and said
step of determining the position in space of the optical

code (2) are substantially simultaneous, and

wherein said step of determining the position in space of

the optical code (2) comprises the substeps of:

determining, when reading the optical code (2), the dis-
tance (K) of the optical code (2) with respect to the optical
reader (7, 20) taking the reading, and the scan angle (B)
between a first reference ray (17) from said optical
reader (7, 20) and a second ray (15) joining said optical
reader (7, 20) to the optical code (2); said distance (K) and
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said scan angle (B) being the polar coordinates of said op-
tical code (2) with respect to the optical reader (7, 20) by

which the reading was taken; and

- converting the polar coordinates of the optical code (2)

into space coordinates associated with said given refer-
ence system.”

Wegen der jeweils mittelbar oder unmittelbar zurickbezogenen Patentanspru-
che 2 bis 9 wird auf die Anlagen zum Protokoll der mundlichen Verhandlung vom
13. Marz 2008 verwiesen. Die Patentanspriche 2 bis 9 entsprechen den Anspru-
chen 4 bis 11 der Streitpatentschrift EP 0 851 376 B1.

Entscheidungsgriinde

Die zulassige Klage erweist sich als begriindet.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit (Art. Il § 6
Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 lita EPU i. V. m. Art. 54, 56 EPU) fihrt

dazu, dass das Patent fur nichtig erklart wird.

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und eine Einrichtung zum Lesen und
Zuordnen gelesener optischer Codes (z. B. Strichcodes) zu entsprechenden Ge-
genstanden, wobei beim Verfahren eine Folge von Gegenstanden durch einen Le-
sebereich gefuhrt wird und jeder Gegenstand wenigstens einen entsprechenden
optischen Code auf wenigstens einer Oberflache tragt. Der wenigstens eine opti-
sche Code wird auf dem Gegenstand innerhalb des Lesebereichs mit Hilfe eines

Lesers gelesen.
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In der Beschreibungseinleitung des Streitpatents (vgl. [Abs. 0001] bis Abs. [0019])
wird ausgefuhrt, dass die Gegenstande voneinander beabstandet auf der Oberfla-
che eines Forderbandes kontinuierlich durch den Lesebereich transportiert werden
und mittels eines Anwesenheitssensors die Anwesenheit des Gegenstandes und
der Eintritt des Gegenstandes in den Lesebereich sowie die Hohe (Wert der z-Ko-
ordinate) des Gegenstandes in Bezug auf die Oberflache des Forderbandes mit-
tels Lichtschranken gemessen werden. Die so gemessenen Informationen werden
zusammen mit Informationen eines Bewegungssensors an eine Steuereinheit
Ubertragen, die daraus die Verteilung der Gegenstande in Bezug auf eine feste
Referenz als Funktion der Zeit ermittelt. Aulerdem wird beim Lesen des Codes
vom Leser, der oberhalb des Forderbandes angeordnet ist, neben der Codeinfor-
mation der Abtastwinkel a gemessen, mit dem angegeben wird, in welchem Win-
kel der gelesene Code in Bezug zu einem von dem Leser senkrecht zur Forder-

bandoberflache ausgesendeten Strahl R angeordnet ist.

Wegen der in einem bestimmten Winkel y schrag zur Transportrichtung des For-
derbandes angeordneten Abtaststrahlen der beiden vorgesehenen Leser im Lese-
bereich und der auf den Gegenstanden ungerichtet angeordneten optischen Co-
des ist es mdglich, dass die Reihenfolge des Lesens der Codes nicht mit der Rei-
henfolge ihres Eintritts in den Lesebereich Ubereinstimmt, so dass die Steuerein-
richtung beim Lesen der Codes eine Zuordnung der Codes zu den Gegenstanden
vornehmen muss, die nach dem Stand der Technik in nachteiliger Weise relativ
komplex und nicht uneingeschrankt zuverlassig ist. Zudem kann ein Abschat-
tungseffekt beim Lesen von hintereinander angeordneten hohen und niedrigen
Gegenstanden dazu fluhren, dass der Abtastwinkel a nicht mehr zur Positionsbe-

stimmung ausreicht, da ein Strahl beide Gegenstande gleichzeitig schneidet.

2. Aufgabe des Streitpatents ist es, ein Verfahren zum Lesen und Zuordnen opti-
scher Codes anzugeben, welches die genannten Nachteile Uberwindet
(Abs. [0021] der Streitpatentschrift). Es soll demnach eine einfachere, zuverlassi-

gere Zuordnung der Codes zu den Gegenstanden ermdglicht werden, wobei nicht
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nur parallelepiped-formige Gegenstande verarbeitet werden sollen (Abs. [0017 -
0020] der Streitpatentschrift).

Als Fachmann wird vom Senat ein Diplomingenieur (FH) der Fachrichtung optoe-
lektronische Messtechnik mit langjahriger Erfahrung auf dem Gebiet der Entwick-

lung von Vorrichtungen zum Lesen und Zuordnen optischer Codes angesehen.

3. Die Aufgabe wird folgendermalen geldst:

3.1 Hierzu beschreibt Patentanspruch 1 gemall Hauptantrag ein:

a) Verfahren zum Lesen und Zuordnen gelesener optischer Co-
des zu entsprechenden Gegenstanden, mit folgenden Ver-
fahrensschritten:

b) Fuhren einer Folge von Gegenstanden durch einen Lesebe-
reich,

c) wobei jeder Gegenstand wenigstens einen entsprechenden
optischen Code auf wenigstens einer Oberflache tragt;

d) Lesen des wenigstens einen optischen Codes auf dem Ge-
genstand innerhalb des Lesebereichs mit Hilfe wenigstens
eines optischen Lesers;

gekennzeichnet durch:

e) Ermitteln der Position des wenigstens einen optischen Codes
in Bezug auf ein gegebenes Bezugssystem im Raum; und

f)  Zuordnen des wenigstens einen gelesenen optischen Codes

zu dem entsprechenden Gegenstand.

Patentanspruch 12 gemaR Hauptantrag beschreibt hierzu eine:

a') Einrichtung zum Lesen optischer Codes auf einer Reihe von

Gegenstanden,
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c) die jeweils wenigstens einen optischen Code auf wenigstens
einer Oberflache tragen, und

f)  zum Zuordnen gelesener optischer Codes zu entsprechen-
den Gegenstanden, mit:

b') einer Fordereinrichtung zum Fuhren der Reihe der Gegens-
tande in einer gegebenen Bewegungsrichtung durch einen
Lesebereich;

d') einer optischen Leseeinrichtung, die bei dem Lesebereich
positioniert und zum Lesen des wenigstens einen optischen
Codes eingerichtet ist;

gekennzeichnet durch:

e') eine Positionsermittlungseinrichtung, die bei dem Lesebe-
reich positioniert und zum Ermitteln der Position des we-
nigstens einen optischen Codes im Raum eingerichtet ist;

f)  eine Verarbeitungseinheit, die mit der optischen Leseeinrich-
tung und der Positionsermittlungseinrichtung verbunden und
so eingerichtet ist, dass sie den wenigstens einen gelesenen
optischen Code dem entsprechenden Gegenstand auf der
Basis der ermittelten Position des wenigstens einen opti-

schen Codes zuordnet.

3.2 Zur Loésung der genannten Aufgabe beschreibt der Patentanspruch 1 gemaf
Hilfsantrag 1 (Anderungen gegeniiber Patentanspruch 1 gemaR Hauptantrag sind

unterstrichen) ein:

a) Verfahren zum Lesen und Zuordnen gelesener optischer Co-
des zu entsprechenden Gegenstanden, mit folgenden Ver-
fahrensschritten:

b) Fuhren einer Folge von Gegenstanden durch einen Lesebe-
reich,

c) wobei jeder Gegenstand wenigstens einen entsprechenden

optischen Code auf wenigstens einer Oberflache tragt;
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d) Lesen des wenigstens einen optischen Codes auf den Ge-
genstanden innerhalb des Lesebereichs mit Hilfe wenigstens
eines optischen Lesers;

gekennzeichnet durch:

e) Ermitteln der Position im Raum des wenigstens einen opti-
schen Codes in Bezug auf ein gegebenes Bezugssystem;
und

f)  Zuordnen des wenigstens einen gelesenen optischen Codes
zu dem entsprechenden Gegenstand

m) ausgenommen Verfahren, bei denen die Zuordnung des opti-

schen Codes zu dem Gegenstand ausschlieRlich auf der

Grundlage der Verteilung der Gegenstdnde in dem Lesebe-

reich, der bei Eintritt in den Lesebereich bestimmten Hohe

der Gegenstande und des Abtastwinkels erfolgt.

Patentanspruch 12 gemaR Hilfsantrag 1 (Anderungen gegeniiber Patentan-

spruch 12 gemal Hauptantrag sind unterstrichen) beschreibt hierzu eine:

a') Einrichtung zum Lesen optischer Codes auf einer Reihe von
Gegenstanden,

c) die jeweils wenigstens einen optischen Code auf wenigstens
einer Oberflache tragen, und

f)  zum Zuordnen gelesener optischer Codes zu entsprechen-
den Gegenstanden, mit:

b') einer Foérdereinrichtung zum Fihren der Reihe der Gegen-
stande in einer gegebenen Bewegungsrichtung durch einen
Lesebereich;

d') einer optischen Leseeinrichtung, die bei dem Lesebereich
positioniert und zum Lesen des wenigstens einen optischen
Codes eingerichtet ist;

gekennzeichnet durch:
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e') eine Positionsermittlungseinrichtung, die bei dem Lesebe-
reich positioniert und zum Ermitteln der Position des we-
nigstens einen optischen Codes im Raum eingerichtet ist;

f)  eine Verarbeitungseinheit, die mit der optischen Leseeinrich-
tung und der Positionsermittlungseinrichtung verbunden und
so eingerichtet ist, dass sie den wenigstens einen gelesenen
optischen Code dem entsprechenden Gegenstand auf der
Basis der ermittelten Position des wenigstens einen opti-
schen Codes zuordnet,

m') ausgenommen eine Einrichtung, bei welcher die Zuordnung

des optischen Codes zu dem Gegenstand ausschlieBlich auf

der Grundlage der Verteilung der Gegenstiande in dem Le-

sebereich, der bei Eintritt in den Lesebereich bestimmten

Hoéhe der Gegenstédnde und des Abtastungswinkels erfolgt.

3.3 Zur Losung der genannten Aufgabe beschreibt der Patentanspruch 1 gemaf
Hilfsantrag 2 (Anderungen gegeniber Patentanspruch 1 gemaR Hauptantrag sind

unterstrichen) ein:

a) Verfahren zum Lesen und Zuordnen gelesener optischer Co-
des zu entsprechenden Gegenstanden, mit folgenden Ver-
fahrensschritten:

b) Fuhren einer Folge von Gegenstanden durch einen Lesebe-
reich,

c) wobei jeder Gegenstand wenigstens einen entsprechenden
optischen Code auf wenigstens einer Oberflache tragt;

d) Lesen des wenigstens einen optischen Codes auf den Ge-
genstanden innerhalb des Lesebereichs mit Hilfe wenigstens
eines optischen Lesers;

gekennzeichnet durch:

e) Ermitteln der Position im Raum des wenigstens einen opti-

schen Codes in Bezug auf ein gegebenes Bezugssystem
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n) mit einem von einer spezifischen Form des Gegenstands un-

abhangigen Positionsermittlungsverfahren; und

f)  Zuordnen des wenigstens einen gelesenen optischen Codes

zu dem entsprechenden Gegenstand.

Patentanspruch 12 gemaR Hilfsantrag 2 (Anderungen gegeniiber Patentan-

spruch 12 gemal Hauptantrag sind unterstrichen) beschreibt hierzu eine:

a') Einrichtung zum Lesen optischer Codes auf einer Reihe von
Gegenstanden,

c) die jeweils wenigstens einen optischen Code auf wenigstens
einer Oberflache tragen, und

f)  zum Zuordnen gelesener optischer Codes zu entsprechen-
den Gegenstanden, mit:

b') einer Fordereinrichtung zum Fuhren der Reihe der Gegen-
stande in einer gegebenen Bewegungsrichtung durch einen
Lesebereich;

d') einer optischen Leseeinrichtung, die bei dem Lesebereich
positioniert und zum Lesen des wenigstens einen optischen
Codes eingerichtet ist;

gekennzeichnet durch:

e') eine Positionsermittlungseinrichtung, die bei dem Lesebe-
reich positioniert und zum Ermitteln der Position des we-
nigstens einen optischen Codes im Raum

n') mit einem von einer spezifischen Form des Gegenstands un-

abhangigen Positionsermittlungsverfahren eingerichtet ist;

f')  eine Verarbeitungseinheit, die mit der optischen Leseeinrich-
tung und der Positionsermittlungseinrichtung verbunden und
so eingerichtet ist, dass sie den wenigstens einen gelesenen
optischen Code dem entsprechenden Gegenstand auf der
Basis der ermittelten Position des wenigstens einen opti-

schen Codes zuordnet.
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3.4 Zur Loésung der genannten Aufgabe beschreibt der Patentanspruch 1 gemaf
Hilfsantrag 3 (Anderungen gegeniiber Patentanspruch 1 gemaR Hauptantrag sind

unterstrichen) ein:

a) Verfahren zum Lesen und Zuordnen gelesener optischer Co-
des zu entsprechenden Gegenstanden, mit folgenden Ver-
fahrensschritten:

b) Fuhren einer Folge von Gegenstanden durch einen Lesebe-
reich,

c) wobei jeder Gegenstand wenigstens einen entsprechenden
optischen Code auf wenigstens einer Oberflache tragt;

d) Lesen des wenigstens einen optischen Codes auf den Ge-
genstanden innerhalb des Lesebereichs mit Hilfe wenigstens
eines optischen Lesers;

gekennzeichnet durch:

e) Ermitteln der Position im Raum des wenigstens einen opti-
schen Codes in Bezug auf ein gegebenes Bezugssystem,

h)  wobei das Ermitteln der Position

i)  das Ermitteln des Abstands (K) des optischen Codes in Be-

zug auf den optischen Leser, der die Lesung vornimmt,

i) und des Abtastwinkels (B) zwischen einem ersten Bezugs-

strahl von dem optischen Leser und einem zweiten Strahl,

der den optischen Leser mit dem optischen Code verbindet,

umfasst,
k)  wobei der Abstand (K) und der Abtastwinkel (B) Polarkoordi-

naten des optischen Codes in Bezug auf den optischen Le-

ser der die Lesung vorgenommen hat, sind; und

f)  Zuordnen des wenigstens einen gelesenen optischen Codes

zu dem entsprechenden Gegenstand.

Patentanspruch 12 gemaR Hilfsantrag 3 (Anderungen gegeniiber Patentan-

spruch 12 gemal Hauptantrag sind unterstrichen) beschreibt hierzu eine:
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Einrichtung zum Lesen optischer Codes auf einer Reihe von
Gegenstanden,

die jeweils wenigstens einen optischen Code auf wenigstens
einer Oberflache tragen,

und zum Zuordnen gelesener optischer Codes zu entspre-
chenden Gegenstanden, mit:

einer Fordereinrichtung zum Fuhren der Reihe der Gegen-
stande in einer gegebenen Bewegungsrichtung durch einen
Lesebereich;

einer optischen Leseeinrichtung, die bei dem Lesebereich
positioniert und zum Lesen des wenigstens einen optischen

Codes eingerichtet ist;

gekennzeichnet durch:

e')

h')

i)

i

f)

eine Positionsermittlungseinrichtung, die bei dem Lesebe-
reich positioniert und zum Ermitteln der Position des we-
nigstens einen optischen Codes im Raum eingerichtet ist,

wobei die Positionsermittlungseinrichtung dafiir eingerichtet

ist,

den Abstand (K) des optischen Codes in Bezug auf den opti-

schen Leser, der die Lesung vornimmt,

und den Abtastwinkels (B) zwischen einem ersten Bezugs-

strahl von dem optischen Leser und einem zweiten Strahl,

der den optischen Leser mit dem optischen Code verbindet,

ZU ermitteln:

eine Verarbeitungseinheit, die mit der optischen Leseeinrich-
tung und der Positionsermittlungseinrichtung verbunden und
so eingerichtet ist, dass sie den wenigstens einen gelesenen
optischen Code dem entsprechenden Gegenstand auf der
Basis der ermittelten Position des wenigstens einen opti-

schen Codes zuordnet.
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3.5 Zur Loésung der genannten Aufgabe beschreibt der Patentanspruch 1 gemaf
Hilfsantrag 4 (Anderungen gegenliber Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 3 sind

unterstrichen) ein:

a) Verfahren zum Lesen und Zuordnen gelesener optischer Co-
des zu entsprechenden Gegenstanden, mit folgenden Ver-
fahrensschritten:

b) Fuhren einer Folge von Gegenstanden durch einen Lesebe-
reich,

c) wobei jeder Gegenstand wenigstens einen entsprechenden
optischen Code auf wenigstens einer Oberflache tragt;

d) Lesen des wenigstens einen optischen Codes auf dem Ge-
genstand innerhalb des Lesebereichs mit Hilfe wenigstens
eines optischen Lesers;

gekennzeichnet durch:

e) Ermitteln der Position des wenigstens einen optischen Codes
in Bezug auf ein gegebenes Bezugssystem im Raum,

h)  wobei das Ermitteln der Position

i1) wahrend des Lesens des optischen Codes

i)  das Ermitteln des Abstands (K) des optischen Codes in Be-
zug auf den optischen Leser, der die Lesung vornimmt

i) und des Abtastwinkels (B) zwischen einem ersten Bezugs-
strahl von dem optischen Leser und einem zweiten Strahl der
den optischen Leser mit dem optischen Code verbindet,
umfasst,

k)  wobei der Abstand (K) und der Abtastwinkel (§) Polarkoordi-
naten des optischen Codes in Bezug auf den optischen Le-
ser, der die Lesung vorgenommen hat, sind; und

f)  Zuordnen des wenigstens einen gelesenen optischen Codes

zu dem entsprechenden Gegenstand.



-37 -

Patentanspruch 12 gemaR Hilfsantrag 4 (Anderungen gegeniiber Patentan-

spruch 12 gemal Hilfsantrag 3 sind unterstrichen) beschreibt hierzu eine:

a') Einrichtung zum Lesen optischer Codes auf einer Reihe von
Gegenstanden,

c) die jeweils wenigstens einen optischen Code auf wenigstens
einer Oberflache tragen,

f)  und zum Zuordnen gelesener optischer Codes zu entspre-
chenden Gegenstanden, mit:

b') einer Fordereinrichtung zum Fuhren der Reihe der Gegen-
stande in einer gegebenen Bewegungsrichtung durch einen
Lesebereich;

d') einer optischen Leseeinrichtung, die bei dem Lesebereich
positioniert und zum Lesen des wenigstens einen optischen
Codes eingerichtet ist;

gekennzeichnet durch:

e') eine Positionsermittlungseinrichtung, die bei dem Lesebe-
reich positioniert und zum Ermitteln der Position des we-
nigstens einen optischen Codes im Raum eingerichtet ist,

h') wobei die Positionsermittlungseinrichtung daftr eingerichtet
ist,

i1) wahrend des Lesens des optischen Codes

i) den Abstand (K) des optischen Codes in Bezug auf den opti-
schen Leser, der die Lesung vornimmt, und

j')  den Abtastwinkel (B) zwischen einem ersten Bezugsstrahl
von dem optischen Leser und einem zweiten Strahl, der den
optischen Leser mit dem optischen Code verbindet, zu er-
mitteln;

f)  eine Verarbeitungseinheit, die mit der optischen Leseeinrich-
tung und der Positionsermittlungseinrichtung verbunden und
so eingerichtet ist, dass sie den wenigstens einen gelesenen

optischen Code dem entsprechenden Gegenstand auf der



-38 -

Basis der ermittelten Position des wenigstens einen opti-

schen Codes zuordnet.

3.6 Zur Losung der genannten Aufgabe beschreibt der Patentanspruch 1 gemaf
Hilfsantrag 5 (Anderungen gegentiber Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 4 sind

unterstrichen) ein:

a) Verfahren zum Lesen und Zuordnen gelesener optischer Co-
des zu entsprechenden Gegenstanden, mit folgenden Ver-
fahrensschritten:

b) Fuhren einer Folge von Gegenstanden durch einen Lesebe-
reich,

c) wobei jeder Gegenstand wenigstens einen entsprechenden
optischen Code auf wenigstens einer Oberflache tragt;

d) Lesen des wenigstens einen optischen Codes auf dem Ge-
genstand innerhalb des Lesebereichs mit Hilfe wenigstens
eines optischen Lesers;

gekennzeichnet durch:

e) Ermitteln der Position des wenigstens einen optischen Codes
in Bezug auf ein gegebenes Bezugssystem,

h)  wobei das Ermitteln der Position

i1)  wahrend des Lesens des optischen Codes

i)  das Ermitteln des Abstands (K) des optischen Codes in Be-
zug auf den optischen Leser , der die Lesung vornimmt

j) und des Abtastwinkels (B) zwischen einem ersten Bezugs-
strahl von dem optischen Leser und einem zweiten Strahl der
den optischen Leser mit dem optischen Code verbindet,
umfasst,

k)  wobei der Abstand (K) und der Abtastwinkel (8) Polarkoordi-
naten des optischen Codes in Bezug auf den optischen Le-

ser, der die Lesung vorgenommen hat, sind, und
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f)  Zuordnen des wenigstens einen gelesenen optischen Codes

zu dem entsprechenden Gegenstand,

g) wobei der Schritt des Lesens des optischen Codes und der

Schritt des Ermittelns der Position des optischen Codes im

Raum im Wesentlichen gleichzeitig erfolgen.

Patentanspruch 11

gemal Hilfsantrag5 (Anderungen gegeniiber Patentan-

spruch 12 gemal Hilfsantrag 4 sind unterstrichen) beschreibt hierzu eine:

a') Einrichtung zum Lesen optischer Codes auf einer Reihe von

Gegenstanden,

c) die jeweils wenigstens einen optischen Code auf wenigstens

einer Oberflache tragen,

f) und zum Zuordnen gelesener optischer Codes zu entspre-

chenden Gegenstanden, mit:

b') einer Foérdereinrichtung zum Fihren der Reihe der Gegen-

stande in einer gegebenen Bewegungsrichtung durch einen

Lesebereich;

d') einer optischen Leseeinrichtung , die bei dem Lesebereich

positioniert und zum Lesen des wenigstens einen optischen

Codes eingerichtet ist;

gekennzeichnet durch:

e') eine Positionsermittlungseinrichtung, die bei dem Lesebe-

reich positioniert und zum Ermitteln der Position des we-

nigstens einen optischen Codes im Raum eingerichtet ist,

h') wobei die Positionsermittlungseinrichtung daftir eingerichtet

ist,

i1)  wenn der optische Code gelesen wird,

i) den Abstand (K) des optischen Codes in Bezug auf den opti-

schen Leser, der die Lesung vornimmt,

j')  und den Abtastwinkel () zwischen einem ersten Bezugs-

strahl von dem optischen Leser und einem zweiten Strahl,
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der den optischen Leser mit dem optischen Code verbindet,
zu ermitteln;

f)  eine Verarbeitungseinheit, die mit der optischen Leseeinrich-
tung und der Positionsermittlungseinrichtung verbunden und
so eingerichtet ist, dass sie den wenigstens einen gelesenen
optischen Code dem entsprechenden Gegenstand auf der
Basis der ermittelten Position des wenigstens einen opti-
schen Codes zuordnet,

g') wobei die Einrichtung so eingerichtet ist, dass das Lesen des

optischen Codes und das Ermitteln der Position des opti-

schen Codes im Raum im Wesentlichen gleichzeitiq erfolgen.

3.7 Zur Loésung der genannten Aufgabe beschreibt Patentanspruch 1 gemaf Hilfs-
antrag 6 (Anderungen gegeniber Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 5 sind un-

terstrichen) ein:

a) Verfahren zum Lesen und Zuordnen gelesener optischer Co-
des zu entsprechenden Gegenstanden, mit folgenden Ver-
fahrensschritten:

b) Fuhren einer Folge von Gegenstanden durch einen Lesebe-
reich,

c) wobei jeder Gegenstand wenigstens einen entsprechenden
optischen Code auf wenigstens einer Oberflache tragt;

d) Lesen des wenigstens einen optischen Codes auf dem Ge-
genstand innerhalb des Lesebereichs mit Hilfe wenigstens
eines optischen Lesers;

gekennzeichnet durch:

e) Ermitteln der Position des wenigstens einen optischen Codes
in Bezug auf ein gegebenes Bezugssystem im Raum; und

f)  Zuordnen des wenigstens einen gelesenen optischen Codes

zu dem entsprechenden Gegenstand,



- 41 -

g) wobei der Schritt des Lesens des optischen Codes und der
Schritt des Ermittelns der Position des optischen Codes im
Raum im Wesentlichen gleichzeitig erfolgen, und

h)  wobei der Schritt des Ermittelns der Position des optischen
Codes im Raum die folgenden Unterschritte umfasst:

i) Ermitteln des Abstands (K) des optischen Codes in Bezug
auf den optischen Leser

i1) wahrend des Lesens des optischen Codes,

i)  wobei das Leseergebnis und

j) der Abtastwinkel (B) zwischen einem ersten Bezugsstrahl
von dem optischen Leser und einem zweiten Strahl, der den
optischen Leser mit dem optischen Code verbindet, berlck-
sichtigt werden;

k) wobei der Abstand (K) und der Abtastwinkel (B) die
Polarkoordinaten des optischen Codes in Bezug auf den op-
tischen Leser, der das Leseergebnis aufgenommen hat, sind;
und

) Konvertieren der Polarkoordinaten des optischen Codes in

Raumkoordinaten, die dem gegebenen Bezugssystem zuge-

ordnet sind.

Gegenuber dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 5 wurden somit die Merkmale jj und |

hinzugefugt.

4. Dabei geht das Streitpatent aus von einem Verfahren zum Lesen und Zuord-
nen gelesener optischer Codes zu entsprechenden Gegenstanden gemaly Ober-
begriff des Patentanspruchs 1 gemal® Hauptantrag und Hilfsantragen 1 bis 6 (je-
weils Merkmale a bis c¢), wonach eine Folge von Gegenstanden durch einen Lese-
bereich gefuhrt wird und jeder Gegenstand wenigstens einen entsprechenden op-
tischen Code auf wenigstens einer Oberflache tragt sowie der wenigstens eine
optische Code auf dem Gegenstand innerhalb des Lesebereichs mit Hilfe we-

nigstens eines optischen Lesers gelesen wird, wie es beispielsweise aus der
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Druckschrift MFP1 (JP 7-334606) bekannt war (zum Nachweis im Einzelnen siehe
11.1.1).

Die Besonderheit der durch das Streitpatent geschitzten technischen Lehre soll
demgegentber in der direkten raumlichen Positionserfassung des Codes anstelle
der indirekten raumlichen Positionsbestimmung, ausgehend von der Gegen-
standsoberflache bestehen, wodurch eine zuverlassige Zuordnung von Codes zu

Gegenstanden mit nicht parallelepiped-formiger Oberflache ermdglicht wird.

5. Folgende Merkmale der Patentanspriche sind auslegungsbedurftig:

Die die Ermittlung der Position des wenigstens einen optischen Codes in Bezug
auf ein gegebenes Bezugssystem im Raum betreffenden Merkmale e und e' be-
durfen der Interpretation. Die Beklagte hat in der mindlichen Verhandlung wieder-
holt zum Ausdruck gebracht, dass damit gemeint sei, dass die raumliche Position
des Codes mit samtlichen Koordinaten (x, y, z) direkt am Etikett ermittelt werde.
Da nach der Aufgabe des Streitpatents die Ermittlung der Codeposition an Gegen-
standen mit nicht parallelepiped-formigen Oberflachen mdglich sein soll, sei zur
technischen Umsetzung die Ermittlung des Abstandes K des Codes zum Leser zur

Ermittlung der z-Koordinate zwingend notwendig.

Der Senat kann sich dieser Sichtweise nicht anschliel3en. Begriffe in den Patent-
anspruchen und in der Patentbeschreibung sind so zu deuten, wie sie der in dem
jeweiligen Fachgebiet tatige Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift
unter Berucksichtigung von Aufgabe und Lésung der Erfindung versteht; hierbei
kann der Inhalt einer Patentschrift den Offenbarungsgehalt eines Patents begren-
zen, wenn der Fachmann der Gesamtheit der Patentschrift eine engere Lehre ent-
nimmt, als diejenige, die der Wortlaut eines Merkmals zu vermitteln scheint (vgl.
BGH GRUR 1999, 909 - Spannschraube). Eine Auslegung der Patentanspriiche
unterhalb ihres Sinngehalts ist generell nicht zulassig, vgl. BGH GRUR 2007, 309
- Schussfadentransport. Im vorliegenden Fall lassen die Merkmale e und €' offen,

auf welche Art und Weise die rdumliche Positionsbestimmung des optischen Co-
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des erfolgt, und umfassen demnach die Ermittlung der raumlichen Position des
Codes mit allen dem Fachmann bekannten alternativen Moglichkeiten, durch wel-
che die in der Patentschrift angegebene Aufgabe, insbesondere die Mdglichkeit
der Verarbeitung auch anderer als parallelepipedférmiger Gegenstande, geldst
wird. Zusatzlich zu der unbestritten moglichen Bestimmung der Koordinaten x
und y in der Abtastebene aus dem Abtastwinkel 3 in Kenntnis der Position der
Abtastgeometrie des Lesers schlie3en diese Mdglichkeiten die Bestimmung der z-
Koordinate (H6he) der Codeposition sowohl Uber die Messung des Abstands K
des Codes zur optischen Leseeinrichtung als auch Uber die Messung der Hohe
des den Code tragenden Gegenstands an anderer Stelle bzw. anderen Stellen
und Ermittlung der Hohe des Codes aus den Messwerten (unter Berlcksichtigung
der gemessenen Koordinaten des Codes in der Abtastebene) ein. Entsprechend
ist in Merkmal €' unter der Positionsermittlungseinrichtung, die bei dem Lesebe-
reich positioniert ist, sowohl eine Einrichtung zu verstehen, die innerhalb des Le-
sebereichs angeordnet ist (z. B. Leser 7 in Fig. 4 des Streitpatents), als auch sol-
che Bestandteile einer Positionsermittlungseinrichtung, die in der Nahe oder am
Eingang des Lesebereichs angeordnet sind, wie der Leser 20 in Fig. 4 des Streit-
patents oder vorbekannte Lichtschranken.

Fir eine interpretative Einschrankung auf die Ermittlung des Abstands zur Lese-
einrichtung ist kein Raum, denn im Nichtigkeitsverfahren kann nicht etwa deshalb
eine einengende Auslegung der angegriffenen Patentanspriiche zugrunde gelegt
werden, weil mit dieser die Schutzfahigkeit eher bejaht werden kénnte (vgl. BGH
GRUR 2004, 47 - Blasenfreie Gummibahn ).

Das Merkmal | des Patentanspruchs 1 gemaf Hilfsantrag 6, welches das Konver-
tieren von Polarkoordinaten des optischen Codes in Raumkoordinaten betrifft, be-
darf ebenfalls der Interpretation. Denn die hier angesprochenen Polarkoordinaten,
die durch den Winkel (Abtastwinkel B) und den Radius (Abstand K) definiert sind,
beschreiben einen Punkt in einem zweidimensionalen Koordinatensystem, das
gemald Steitpatentschrift in der Abtastebene 1 (Fig. 3) angeordnet ist. Diese Po-
larkoordinaten konnen nur mit Hilfe der zusatzlichen Kenntnis der Position der

Abtastgeometrie des Lesers, d. h. der Position der Abtastebene 11 im Raum, in
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Raumkoordinaten umgewandelt werden. Diesen Sachverhalt liest der Fachmann
jedoch mit, und dies wurde auch im Nichtigkeitsverfahren von den Beteiligten als

gegeben vorausgesetzt.

Das Streitpatent hat im Umfang des Hauptantrags keinen Bestand, da die Gegen-
stdnde der Patentanspriche 1 und 12 gemall Hauptantrag nicht neu gemaf
Art. 54 EPU sind. Das Streitpatent hat auch im Umfang der Hilfsantrédge 1 bis 6
keinen Bestand, da die Gegenstande der Patentanspriche 1 und 12 gemal} den
Hilfsantragen 1 bis 4, der Patentanspriche 1 und 11 gemaf Hilfsantrag 5 und des
Patentanspruchs 1 gemal} Hilfsantrag 6 sich fir den Fachmann in naheliegender
Weise aus dem Stand der Technik ergeben und diesem gegenuber nicht auf erfin-

derischer Tatigkeit beruhen.

1. Als im Hinblick auf die Patentanspriche gemal® Hauptantrag und den
Hilfsantragen nachstkommenden Stand der Technik sieht der Senat die
Druckschrift MFP1 (JP 7-334606; in deutscher Ubersetzung MFP4) an. Diese
Druckschrift nimmt die Gegenstande der Patentanspriche 1 und 12 gemal

Hauptantrag neuheitsschadlich vorweg.

Die Druckschrift MFP1/4 beschreibt gemall dem dortigen Patentanspruch 1 eine
Vorrichtung samt Arbeitsweise und damit auch ein Verfahren zum Lesen und Zu-
ordnen gelesener optischer Codes zu entsprechenden Gegenstanden, die jeweils
einen optischen Code auf wenigstens einer Oberflache tragen, wobei durch eine
Transporteinrichtung eine Folge von Gegenstanden durch einen Lesebereich ge-
fuhrt und der jeweilige Code von einer bei dem Lesebereich positionierten Lese-
einrichtung gelesen wird - Merkmale a, a', b, b', ¢, d, d" -, vgl. auch im Ausfuh-
rungsbeispiel nach Fig. 1 die Transporteinrichtung 10 zum Transport der Ge-
genstande 12 durch den Lesebereich W mit dem optischen Leser 18, sowie
Abs. [0001], [0003] und [0034]. Weiter sind gemal} Patentanspruch 1 Detektorein-

heiten der Codeposition vorgesehen, durch die gemall der in Abs. [0016]
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und [0017] allgemein gegebenen Lehre die tatsachliche Position des Codes in ei-
nem dreidimensionalen orthogonalen Koordinatensystem ermittelt wird und gleich-
zeitig die Codedaten generiert werden - Merkmale e, €', g, g' -; vgl. hierzu auch in
Fig. 2 die Detektoreinheiten der Codeposition (23a, 23b: Codeleseschaltung, 28:

Schaltung zur Berechnung der Koordinaten) sowie Fig. 6 mit Beschreibung.

Gemal MFP1/4 Patentanspruch 1 und Abs. [0086] erfolgt (unter Berucksichtigung
der Ergebnisse des optischen Lesers und der Detektoreinheiten der Codeposition)
ein Zuordnen des wenigstens einen gelesenen optischen Codes zu dem entspre-

chenden Gegenstand - Merkmale f, f'.

Die Beklagte wendet hierzu ein, die Ermittlung der Position (Merkmale e, e') und
das Zuordnen der Codes zu den Gegenstanden (Merkmale f, f') erfolge in MFP1/4
gemeinsam und dadurch anders als beim Streitpatent, wonach die beiden Schritte
nacheinander erfolgten. Die Ausfuhrungen in MFP1/4 Fig. 5 hierzu seien wider-

spruchlich.

Dem kann nicht gefolgt werden. Denn auch in MFP1/4 erfolgt die Ermittlung der
Position und das Zuordnen des Codes zu einem Gegenstand unmittelbar nach-
einander. Aus Fig. 5 in Verbindung mit Abs. [0064] geht unmissverstandlich her-
vor, dass im Schritt 200 die raumlichen Koordinaten des Codes Dpa vorliegen,
d. h. nachdem die Position bereits ermittelt wurde, und erst anschlieftend werden
in den Schritten 210 - 230 diese raumlichen Koordinaten des Codes mit den Daten
des Gegenstandes (vorderer Rand und Langendaten des Gegenstandes) vergli-
chen. Wenn die Koordinaten des Codes bei diesem Vergleich innerhalb der Ge-
genstandsabmessungen liegen, erfolgt eine Zuordnung zum Gegenstand
(Abs. [0065]).

Nach MFP1/4 wird die Position des optischen Codes im Raum in Form der Koor-
dinaten (xa, ya, za) ermittelt. Die Ermittlung der Koordinaten (xa, ya) erfolgt wah-
rend des Lesens (unter Berlcksichtigung des den Anfang des Codelesens anzei-

genden Leseergebnisses) auf Basis des Abtastwinkels (Abs. [0017]), wobei der
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Abtastwinkel (azs) der Winkel ist zwischen einem ersten Bezugsstrahl von dem
optischen Leser und einem zweiten Strahl, der den optischen Leser mit dem opti-
schen Code auf der Abtastlinie La verbindet (Abs. [0046], Fig. 6). Aus dem Ab-
tastwinkel werden die Koordinaten (xa, ya) berechnet (Abs. [0049]). Die noch feh-
lende z-Koordinate za fiur die Ermittlung der raumlichen Position des optischen
Codes kann nach einem Ausfuhrungsbeispiel aus den Uber Lichtschranken (14e,
14s) ermittelten Hohendaten DH (Abs. [0056], [0057], [0059]) des Gegenstandes
bestimmt werden (Fig. 1, Abs. [0047], [0048]).

Es kann dahingestellt bleiben, ob in diesem Ausfuhrungsbeispiel als Hohenwert
des Codes lediglich eine an einem Ort des Gegenstands Uber Lichtschranken ge-
messene Hohe verwendet wird, wodurch die Position des Codes an nicht paralle-
lepiped-formigen Gegenstanden nicht ermittelbar ware, da dort die Héhe des Ge-
genstandes nicht mit der Hohe des Codes Ubereinstimmen muss, wie die Beklagte
vorbringt, oder ob gemaf der Auffassung der Klagerin tber die Lichtschranken ein
Hohenprofil des Gegenstands in Transportrichtung ermittelt und daraus auch fur
nicht parallelepiped-formige Gegenstande die Hohe des Codes ermittelt wird. Je-
denfalls lehrt die Druckschrift MFP1/4 in einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel eine
Variante der Positionsbestimmung in den Absatzen [0076] bis [0078] in Verbin-
dung mit Fig. 6, wonach offenbart wird, die Koordinaten (Xas, Yas, Zas), (Xos, Ybs, Zbs)
und (Xae, Yae, Zae), SOWi€ (Xbe, Ybe, Zbe), die die Schnittpunkte der Abtaststrahlen mit
den Abtastwinkeln aas und aps SOwWie 0ge und ape Mit dem vorderen Rand und dem
hinteren Rand des Codes darstellen, direkt am Code zu messen und aus diesen
Koordinaten den Mittelpunkt des Codes zu bestimmen. Daraus ist ersichtlich, dass
in diesem Ausfuhrungsbeispiel auch unterschiedliche z-Koordinaten an unter-
schiedlichen Anfangs- und Endpunkten des Codes ermittelt werden. Bei der Be-
stimmung des Mittelpunktes des Codes in Abs. [0078] werden auch die vier Werte
der z-Koordinaten der Codebegrenzung zas, Zps, Zae SOWIi€ Zpe vVerwendet. Dem
Fachmann ist bekannt, dass eine derartige Mittelwertbestimmung der vier Werte
der z-Koordinate nur Sinn macht, wenn diese ermittelten Werte einen unterschied-
lichen Betrag aufweisen. Einen unterschiedlichen Betrag weisen die z-Koordinaten

aber nur auf, wenn die Oberflache des Codes geneigt und damit nicht parallel zur
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Forderbandoberflache liegt, d. h. dass sich der Code auf einem nicht parallelepi-
ped-formigen Gegenstand befindet. Somit sind die Merkmale e und e' auch im

Sinne der Interpretation des Streitpatents (siehe oben) erflillt.

Selbst bei einer von der Beklagten geltend gemachten einengenden Interpretation
des Merkmals d, d’, wonach die z-Koordinate der Position des Codes bei nicht-pa-
rallelepiped-formigen Oberflachen der Gegenstande nur durch Bestimmung des
Abstands zwischen Code und Leser bestimmbar sei, bedurfte es in Kenntnis von
MFP1/4 keines erfinderischen Zutuns, eine geeignete Moglichkeit zur Bestimmung
der z-Koordinate zu finden.

Denn aus dem weiteren Ausfuhrungsbeispiel gemal® Abs. [0076] bis [0078] in
Verbindung mit der Fig. 6 der MFP1/4 erkennt der Fachmann, dass eine exakte
Bestimmung der in diesem Ausflihrungsbeispiel verwendeten Werte der z-Koordi-
nate nicht durch die im ersten Ausfuhrungsbeispiel verwendeten Lichtschranken
moglich ist. Er erhalt jedoch aus Fig. 6 in Verbindung mit Fig. 2 der MFP1/4 die
Anregung, zur Bestimmung der z-Koordinate eine ihm aus seinem Grundlagewis-
sen bekannte Methode zur optischen Abstandsmessung zwischen Code und Le-

ser zu nutzen.

In MFP1/4 wird jedoch nicht aufgefuhrt, dass die z-Koordinate Uber den Abstand
des optischen Codes in Bezug auf den optischen Leser i bestimmt wird, wie dies
in den Merkmaleni und i' der Anspriche gemaly den Hilfsantragen 3 bis 6 zum

Ausdruck kommt.

2. Relevant in Hinsicht auf die Hilfsantrage ist ferner die Druckschrift MFP8
(EP 0652 530 A2), deren Familienmitglied US 5,483,051 im Streitpatent im Zu-
sammenhang mit den gemaly Streitpatent beispielsweise verwendbaren Le-
sern (7, 20) genannt wird. Sie beschreibt eine Leseeinrichtung zum Lesen opti-
scher Codes (26) in einem Lesebereich mit Hilfe wenigstens eines optischen Le-
sers (9), wobei die optischen Codes (26) auf der Oberflache von Gegenstanden
angebracht sind (Sp.1 Abs.1, Sp.2 Z.33 - 37, Sp.4 Z.13 - 15) (Merk-
male a', c, d, d', teilweise a).
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Gemal MFP8 erfolgt das Ermitteln der raumlichen Position - Merkmale e, €', h, h' -

unstrittig durch

- das Ermitteln des Abtastwinkels mittels Winkelpositionssensor (25), wobei un-
ter Abtastwinkel der Winkel zwischen einem ersten Bezugsstrahl von dem opti-
schen Leser (9) und einem zweiten Strahl, der den optischen Leser (9) mit dem
optischen Code (26) verbindet, verstanden wird, (Sp. 3 Z. 42 - 53) - Merkmale |, j' -
selbstverstandlich an der durch das Leseergebnis des Lesers angezeigten Posi-

tion des Codes - Merkmal jj -, und

- das Ermitteln des Abstands des optischen Codes (26) in Bezug auf den opti-
schen Leser (9) (hier aus dem Phasenverschiebungswinkel cos® des empfange-
nen Laserstrahls im Verhaltnis zum gesendeten modulierten Laserstrahl) wahrend
des Lesens des optischen Codes (Sp. 3 Abs. 2, Sp. 5 Z.17 - 21, Sp. 5 Z. 46 - 48,
Sp. 6 Abs. 3) - Merkmale i, 1', i1.

Damit liegen aber im Unterschied zur Auffassung der Beklagten in MFP8 auch be-

reits Polarkoordinaten (Winkel und Abstand zum Leser) vor - Merkmal k.

Das Lesen des optischen Codes (26) und das Ermitteln des Abtastwinkels und
des Abstands des optischen Codes (2) zum Leser erfolgt dabei im Wesentlichen
gleichzeitig (Sp. 4 Z. 46-52) - Merkmale g, g'.

Wie von der Beklagten zutreffend festgestellt, liegen in MFP8 keine rechtwinkligen
dreidimensionalen Koordinaten der Codeposition vor, sondern es liegen der Ab-
standswert zwischen Code und Leser sowie die Position des Codes fur andere
Anwendungen zugriffsbereit vor (Sp. 5 Z. 49 - 52). Aus dem Sinngehalt von MFP8
ergibt sich, dass mit Position des Codes die aus dem Abtastwinkel und der Kennt-
nis der raumlichen Position der Abtastgeometrie des Lesers ermittelten kartesi-
schen Koordinaten x und y gemeint sind. Durch zusatzliche Kenntnis des Ab-

stands zwischen Code und Leser wird auch der zur Bestimmung der raumlichen
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Koordinaten des Codes erforderliche Wert zur Berechnung der z-Koordinate be-

reitgestellt.

Der Fachmann entnimmt demnach im Unterschied zur Auffassung der Beklagten
aus der Angabe des Abstandes zum Leser und der aus dem Abtastwinkel be-
stimmbaren (x,y)-Position des Codes, dass damit alle Daten zur Bestimmung der
raumlichen Position des Codes in MFP8 bereitgestellt werden, und er daraus ohne
weiteres die raumlichen Koordinaten in Bezug zu einem beliebigen von ihm ge-
wlnschten Bezugssystem, z. B. einem kartesischen Koordinatensystem flr den
Leseraum, das durch drei zueinander orthogonale Achsen x, y und z definiert wird,
ermittelt, wobei er den Abstand des optischen Codes in Bezug auf den optischen
Leser in die z-Koordinate der Position des Codes umwandelt (Sp. 6 Abs. 2) -

Merkmal I.

Wie von der Beklagten zutreffend festgestellt, werden in MFP8 die Gegenstande
nicht durch den Lesebereich gefuhrt, und es findet keine Zuordnung der Codes zu

Gegenstanden statt, wie es in den Merkmalen b, b, f und f' beansprucht wird.

3. Es kann dahingestellt werden, ob die Haupt- und Nebenanspriche gemaf den
Hilfsantragen 1 bis 6 zulassig sind. Denn durch die Druckschriften MFP1 in Ver-
bindung mit MFP8 waren die Gegenstande dieser Anspruche fir den Fachmann

nahegelegt.

Aus der Druckschrift MFP1/4 Absatze [0076] bis [0078] in Verbindung mit Fig. 6
geht hervor, dass in dem dort beschriebenen Verfahren bzw. der Einrichtung an
unterschiedlichen Stellen (Anfangs- und Endposition) des Codes unterschiedliche
Hohenkoordinaten z bestimmt werden, was nur fur nicht parallelepiped-formige
Gegenstande einen Sinn ergibt. Ein Fachmann, der das in MFP1 beschriebene
System einschlieldlich der Hohenbestimmung des Codes auch an nicht parallele-
piped-formigen Gegenstanden realisieren will, muss Uberlegungen dazu anstellen,
wie eine solche Hohenbestimmung zu bewerkstelligen ist. Zwar mag er zunachst

durch MFP1 Fig. 1 bis 5 mit Beschreibung dazu angeregt werden, die Codehdhe
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aus einem Uber Lichtschranken ermittelten Hohenprofil des Gegenstands in
Transportrichtung zu bestimmen; jedoch ist ihm selbstverstandlich bewusst, dass
eine solche Hohenbestimmung bei nicht parallelepipedféormigen Gegenstanden im
Allgemeinen nur eine relativ grobe Naherung der Codehodhe liefert, da sich der
Code nicht an einer der durch die Lichtschranken gemessenen, quer zur Trans-
portrichtung jeweils hochsten Stellen des Gegenstands befinden muss. Der
Fachmann, der stets um Verbesserung und hier insbesondere um Erhdhung der
Prazision bemuht ist, wird sich im Stand der Technik nach bekannten Verfahren
umsehen, mit denen die Hohe eines abzutastenden Codes auf Gegenstanden
praziser bestimmt werden kann. Hierbei stol3t er auf die Druckschrift MFP8, in der
ein Verfahren zur Abtastung und gleichzeitigen Abstandsbestimmung eines Codes
von einem Leser beschrieben ist, wobei der bestimmte Abstand dort zur Fokussie-
rung des Abtaststrahls auf den Gegenstand eingesetzt wird, und wobei die fur die
Fokussierung ermittelten Daten - Abstand des Codes zum Leser und die Uber den
Abtastwinkel bestimmte Position des Codes in einer zum Abtaststrahl geneigt
verlaufenden Ebene - fur andere Anwendungen abgreifbar vorliegen (Sp. 5 Z. 49 -
52). Aus MFP8 ist zudem der Hinweis entnehmbar, dass Lichtschranken zur Ho6-
henbestimmung des Codes nur wirksam sind, wenn die Objekte eine regelmaliige
Form besitzen (Sp. 1 Abs. 4, 5) und abgelost werden konnen durch die beschrie-
bene Abstandsmessung zwischen optischem Code und Leser (Sp. 5 Z. 49 - 52).
Der Fachmann entnimmt daraus, dass bei Ersetzen einer Héhenbestimmung mit-
tels Lichtschranken durch die in der MFP8 beschriebenen Abstandsmessung zwi-
schen Code und Leser die Codehohe auch bei in beliebiger Richtung nicht paral-
lelepiped-formigen Oberflachen der Gegenstande prazise bestimmt werden kann
und damit zusammen mit den aus dem Abtastwinkel in Kenntnis der Position der
Abtastgeometrie des Lesers im Raum bestimmbaren Koordinaten x und y auch die
korrekte Codeposition im Raum. Somit lag es fur den Fachmann nahe, die in
MFP8 gegebene Lehre auf das aus MFP1 bekannte Verfahren bzw. die bekannte
Einrichtung anzuwenden und diese (unter Verzicht auf die Lichtschranken) so
auszugestalten, dass durch den Leser gleichzeitig mit dem Lesen des Codes und
dessen hierbei Uber den Abtastwinkel ermittelten Position in der Transportebene

auch die Hohe des Codes uUber dessen Abstand zum Leser bestimmt wird und
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diese Werte in die zur Zuordnung bendtigten raumlichen Koordinaten umgewan-
delt werden.

Da die Koordinaten durch Abtastung direkt am Code bestimmt werden, ist das Po-
sitionsermittiungsverfahren unabhangig von einer spezifischen Form des Ge-
genstands - Merkmale n, n'.

Die Zuordnung des optischen Codes zu dem Gegenstand erfolgt hierbei unter
Einbeziehung des gemessenen Abstands vom Code zum Leser und damit nicht
ausschlielich auf der Grundlage der Verteilung der Gegenstande in dem Lesebe-
reich, der bei Eintritt in den Lesebereich bestimmten Héhe der Gegenstande und

des Abtastwinkels - Merkmale m, m'.

Auf die oben beschriebene Weise konnte der Fachmann somit ausgehend von
MFP1 und unter Berlcksichtigung der Lehre aus MFP8 zum Verfahren gemaf
Anspruch 1 nach Hilfsantrag 6 gelangen, ohne erfinderisch tatig werden zu mus-
sen.

Entsprechendes gilt fur ein Verfahren gemall dem Anspruch 1 nach jedem der
Hilfsantrage 3, 4 und 5; diese Anspriche umfassen jeweils vollinhaltlich (als Spe-
zialfall) den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 6. Entsprechendes gilt auch fur die jewei-
lige Einrichtung gemal dem jeweiligen nebengeordneten Anspruch nach diesen
Hilfsantragen.

Mit den beschriebenen Uberlegungen konnte der Fachmann auch ohne erfinderi-
sche Tatigkeit zum Verfahren gemal Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 sowie zu der
entsprechenden Einrichtung gemal® dem nebengeordneten Anspruch 12 nach
Hilfsantrag 1 bei dessen unterstellter Zulassigkeit gelangen und ebenso zum Ver-
fahren gemaly Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 sowie zu der entsprechenden Ein-

richtung gemal dem nebengeordneten Anspruch 12 nach Hilfsantrag 2.

Es konnte deshalb offen bleiben, ob der Patentanspruch 1 und 12 gemaf
Hilfsantrag 1 enthaltene Disclaimer zulassig ist, wenn mit ihm ein Gegenstand
eines insgesamt aus der MFP1/4 allgemein entnehmbaren Gegenstands

ausgenommen wird.
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4. Hiergegen hat die Beklagte vorgetragen, der Fachmann werde eine Ubertra-
gung der Lehre von Druckschrift MFP8 auf den Gegenstand von Druck-
schrift MFP1/4 nicht in Betracht ziehen, da sich MFP8 mit einer ganz anderen
Problematik, der Autofokussierung eines Lesers, beschaftige. Es sei zwar ent-
nehmbar, dass der Abstand und die Position fur andere Anwendungen zur Verfu-
gung gestellt werde, darUber hinaus sei jedoch kein Hinweis fur eine bestimmte
andere Anwendung vorhanden. Als Anwendung denke der Fachmann z. B. an das
Lesen von Codes an Gegenstanden auf zwei Forderbandern nebeneinander mit
einem Leser, nicht aber an die rdumliche Bestimmung der Codeposition. Beide
Druckschriften MFP1/4 und MFP8 konnten daher nicht miteinander in Verbindung
gebracht werden.

In MFP1/4 und MFP8 seien zudem verschiedene Koordinatensysteme vorhanden,
da in MFP1/4 die Hohe verwendet werde und in MFP8 der Abstand zwischen
Code und Leser. Der Fachmann komme weder darauf, dass der Abstand gemaf
MFP8 in die Hohe gemal® MFP1/4 umgewandelt werden kénne, noch darauf, dass
die in MFP8 zur Verfugung gestellten Daten zu einem kartesischen Koordinaten-
system, dessen x, y-Ebene mit der Forderbandoberflache Ubereinstimme, in Be-

zug gesetzt werden kdnnen.

Zudem fuhrte die Beklagte aus, dass in der mit Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 be-
anspruchten abstrakt formulierten Lehre eine ganz neue Erkenntnis enthalten sei.
Sobald der Code gelesen werde, kbnne auch dessen Position bestimmt werden.
Damit kdnne auch ein Code gelesen werden, der sich vom Gegenstand gelost

habe und deshalb nicht mehr am Gegenstand befestigt sei.

5. Diese Argumentation vermochte den Senat jedoch nicht zu tGberzeugen. Denn
der Leser nach MFP8 ist bei einer Lehre gemald MFP1/4 anwendbar, wie dies
gemald Abs. [0035] und [0041] mit Verweis auf das Familienmitglied US 5,483,051
der Streitpatentschrift auch erfolgt ist. Denn das Streitpatent gemal
Patentanspruch 1 ist genau wie MFP1/4 und MFP8 auf das Lesen von optischen
Codes und die Positionsbestimmung der Codes wahrend des Lesens der Codes

gerichtet. Zum einen stellt die Fokussierung des Lesers eine Teilaufgabe des
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Lesens des Codes dar. Ein sich mit der Lehre gemall MFP1/4 auseinander-
setzender Fachmann ist generell an der Verbesserung der dort gezeigten Losung
interessiert. Er beschaftigt sich zwangslaufig auch mit fir das Verfahren
anwendbaren Lesern zum korrekten Lesen des Codeinhalts auf Gegenstanden
unterschiedlicher Hohe. Hierflr sind Leser zur Fokussierung des Lesestrahls auf
unterschiedliche Entfernungen notwendig. Aus MFP8 ist ein solcher Leser zur
Fokussierung des Laserstrahls zum Lesen optischer Codes in unterschiedlichen
Entfernungen bekannt, bei dem zur Fokussierung des Laserstrahls der Abstand
zwischen optischem Code und Leser ermittelt wird (Sp. 1 Abs. 5, Sp. 4 letzter
Abs.). Zum anderen erhalt der Fachmann aus dem weiteren Ausfuhrungsbeispiel
in MFP1/4 den Hinweis auf andere Moglichkeiten der Positionsbestimmung.
Diesem Hinweis geht der Fachmann nach und erkennt, dass in MFP8 eine
alternative Moglichkeit der raumlichen Positionsbestimmung ableitbar ist. Hierzu
entnimmt der Fachmann aus MFP8, dass der fur die Fokussierung ermittelte
Abstand zwischen Code und Leser und die Codeposition fur andere
Anwendungen verfugbar sind (Sp. 5 Z. 49 - 52). Damit kénnen diese Daten fir alle
Anwendungen, fiur die diese Daten relevant sind, ohne Einschrankung genutzt
werden und damit ohne weiteres nicht nur fur das ohnehin vorgenommene Lesen
von Codes, sondern auch fur eine Positionsbestimmung im Rahmen der Zuordnen
von Codes zu Gegenstanden. Der Fachmann erkennt, dass bei Anwendung der
Abstandsbestimmung zwischen Code und Leser nach MFP8 mittels des zur
Autofokussierung ohnehin vorhandenen Lesers nicht nur die Lichtschranken
eingespart werden, sondern auch die raumliche Position von Codes auf
Gegenstanden mit in beliebiger Richtung nicht parallelepiped-formigen

Oberflachen zuverlassig bestimmt werden kénnen.

Der Fachmann wandelt auch den Abstand zum Leser (zusammen mit dem Abtast-
winkel) und den mittels Lichtschranken bestimmten Wert der z-Koordinate ohne
weiteres ineinander um, da sie aquivalente Werte darstellen, wie dies auch aus
MFP8 ersichtlich ist. Denn dort wird explizit auf die alternative H6henbestimmung
mittels Lichtschranken (MFP8 Sp. 1 Abs. 4) als Alternative zur Bestimmung der

Position des Codes mit Hilfe des Abstands zum Leser eingegangen. Da der
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Fachmann in MFP8 mitliest, dass die mittels Lichtschranken ermittelte Hohe den
Wert der z-Koordinate in einem kartesischen Koordinatensystem darstellt, dessen
X, y-Ebene mit der Férderbandoberflache Ubereinstimmt, kann er auch alle ande-
ren in MFP8 zur Verfigung gestellten Werte ohne weiteres in dieses Koordinaten-

system umrechnen.

Im Unterschied zur Auffassung der Beklagten lassen sich dabei auch die vorerst
als Polarkoordinaten vorliegenden Daten (Abstand und Abtastwinkel) in Kenntnis
der raumlichen Position der Abtastgeometrie des Lesers ohne weiteres in die Ko-
ordinaten eines kartesischen Koordinatensystems eines Bezugssystems, das
durch drei zueinander orthogonale Achsen x, y und z definiert wird, umrechnen.

Denn dies ist fur den Fachmann mathematisches Grundlagenwissen.

Die von der Beklagten zum Hilfsantrag 2 vorgebrachten Vorteile der beanspruch-
ten Lehre finden sich zwangslaufig auch bei Anwendung der Abstandsmessung
nach MFP8 (Messen der Position von Codes: Sp. 5 Z. 49 - 52) in einem Verfahren
zum Lesen und Zuordnen gelesener Codes zu Gegenstanden gemall MFP1/4
(Fig. 2) und konnen deshalb das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit nicht be-

grunden.
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.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 ZPO, die Ent-
scheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG
i. V.m. § 709 ZPO.

Sredl Prasch Klante Dr. Thum-Rung Wickborn
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