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betreffend das europaische Patent EP 1 200 853
(DE 500 01 460)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 9. Mai 2018 durch die Vorsitzende Richterin Friehe sowie die
Richter Schwarz, Dipl.-Iing. Mdller, Dipl.-Phys. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi
und Dipl.-Phys. Univ. Dr. Haupt

fur Recht erkannt:

|. Das europaische Patent 1200 853 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise fur nich-

tig erklart, soweit es tber folgende Fassung hinausgeht:

1. Verfahren zur Bestimmung der Position und der réaumli-
chen Orientierung eines Objekts (2), insbesondere eines
bewegten Objektes (2),
mit Hilfe eines Laserstrahls (5) aus einer im Wesentlichen
stationdren Quelle und mit einer einstellbaren Richtung
und
mit Hilfe eines am Objekt (2) angeordneten und einen ein-
fallenden Laserstrahl (5) unabh&ngig vom Einfallswinkel
parallel reflektierenden Reflektors (3),
wobei der Laserstrahl (5) auf den Reflektor (3) ausgerich-
tet wird und den Reflektor (3) wahrend einer Bewegung
des Objektes (2) durch automatische Nachstellung der
Laserstrahlrichtung verfolgt,
wobei Messdaten bezuglich der Weglange des reflektier-
ten Laserstrahles (5) und bezlglich der Richtung des La-

serstrahles (5) erzeugt werden und



wobei die Position des Reflektors (3) und des Objektes (2)
aus diesen Messdaten berechnet wird,

dadurch gekennzeichnet,

dass zusatzliche Messdaten bezuglich des Einfallswin-
kels (a) des Laserstrahls (5) in den Reflektor (3) erzeugt
werden,

dass die Position und raumliche Orientierung des Objek-
tes (2) anhand der Messdaten bezlglich der Richtung und
Weglange des Laserstrahles (5) und anhand der zusatzli-
chen Messdaten berechnet werden und

dass die zusatzlichen Messdaten beziglich des Einfalls-
winkels (a) des Laserstrahles (5) in den Reflektor (3)
durch einen Positionssensor (12) erzeugt werden, welcher
Positionssensor (12) relativ zum Reflektor (3) stationar
derart angeordnet ist, dass ein unreflektiert durch eine
Austrittsflache (11) oder Austritts6ffnung des Reflek-
tors (3) austretender zentraler Teil des Laserstrahles (5)
auf den Positionssensor trifft und darauf ein Bild erzeugt,

dessen Position mit dem Einfallswinkel (a) korreliert ist.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Reflektor (3) relativ zum Objekt stationar ange-

ordnet ist.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Reflektor (3) relativ zum Objekt (2) eine einstell-
bare Orientierung hat und dass zusatzliche Messdaten

bezuglich der Reflektor-Orientierung erzeugt werden.

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,

dass der Reflektor (3) relativ zum Objekt (2) um mindes-



tens eine Achse (X, y) senkrecht zu seiner optischen Ach-
se (z) drehbar am Objekt (2) angeordnet ist und dass zu-
satzliche Messdaten beziglich der Reflektor-Orientierung
relativ zum Objekt (2) erzeugt werden, indem mindestens
ein Verdrehwinkel (3) des Reflektors um diese mindestens
eine Achse (X, y) gemessen wird.

Verfahren nach einem der Anspriche 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Reflektor durch Einstellung
seiner Orientierung relativ zum Objekt (2) grob auf den
Laserstrahl (5) ausgerichtet wird und dass die Position
und raumliche Orientierung des Objektes (2) anhand der
Messdaten bezuglich der Richtung und der Weglange des
Laserstrahles (5) und anhand der zuséatzlichen Messdaten
sowohl bezuglich des Einfallswinkels (a) als auch bezlg-
lich der Reflektor-Orientierung relativ zum Objekt(2) be-

rechnet wird.

Verfahren nach einem der Ansprliche 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Messdaten beziiglich der Weg-
lange des Laserstrahles (5) durch eine interferometrische
Messung erzeugt werden und dass die Messdaten bezlg-
lich der Richtung des Laserstrahles (5) durch Winkelmes-

sung erzeugt werden.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Messfehler, die durch eine Abhangig-
keit der Weglange und/oder der Richtung des Laserstrah-
les (5) vom Einfallswinkel (a) bedingt sind, anhand der zu-
satzlichen Messdaten bezuglich des Einfallswinkels (a)

korrigiert werden.



Anordnung zur Durchfihrung des Verfahrens nach An-
spruch 2, welche Anordnung einen im Wesentlichen stati-
onaren Laser-Tracker (1)

mit einem Laser,

mit Mitteln zur gesteuerten Ausrichtung eines durch den
Laser erzeugten Laserstrahles (5),

mit Mitteln zur Erzeugung von Messdaten bezlglich der
Weglange des reflektierten Laserstrahles (5) und

Mitteln zur Erzeugung von Messdaten bezuglich der Rich-
tung des Laserstrahles (5) sowie einen am Objekt (2) an-
geordneten Reflektor (3), der den Laserstrahl (5) des La-
ser-Trackers (1) unabhangig vom Einfallswinkel parallel
reflektiert, aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Reflektor (3) mit einer unveranderbaren Orientie-
rung relativ zum Objekt an diesem angeordnet ist und eine
Austrittsflache (11) oder Austrittséffnung aufweist und
dass die Anordnung zusatzlich Mittel zur Erzeugung von
zusatzlichen Messdaten beziglich des Einfallswinkels (a)
des Laserstrahles (5) auf den Reflektor (3) und Mittel zur
Berechnung der Position und raumlichen Orientierung des
Objekts (2) anhand der Messdaten bezuglich der Richtung
und der Weglange des Laserstrahles (5) und anhand der
zusatzlichen Messdaten bezlglich des Einfallwinkels (a)
aufweist, wobei die Mittel zur Erzeugung von zusatzlichen
Messdaten bezuglich des Einfallswinkels (a) des Laser-
strahles (5) in den Reflektor (3) einen Positionssensor (12)
aufweisen, welcher Positionssensor (12) derart relativ zum
Reflektor (3) station&r derart angeordnet ist, dass ein un-
reflektiert durch die Austrittsflache (11) oder die Austritts-

offnung des Reflektors (3) austretender zentraler Teil des



Laserstrahles (5) auf den Positionssensor trifft und darauf
ein Bild erzeugt, dessen Position mit dem Einfallswin-

kel (a) korreliert ist.

Anordnung zur Durchfihrung des Verfahrens nach An-
spruch 5, welche Anordnung einen im wesentlichen stati-
onaren Laser-Tracker (1)

mit einem Laser,

mit Mitteln zur gesteuerten Ausrichtung eines durch den
Laser erzeugten Laserstrahles (5),

mit Mitteln zur Erzeugung von Messdaten bezlglich der
Weglange des reflektierten Laserstrahles (5) und

Mitteln zur Erzeugung von Messdaten bezuglich der Rich-
tung des Laserstrahles (5) sowie einen am Objekt (2) an-
geordneten Reflektor (3), der den Laserstrahl (5) des La-
ser-Trackers (1) unabhangig vom Einfallswinkel parallel
reflektiert, aufweist,

dadurch gekennzichnet,

dass der Reflektor (3) mit einer einstellbaren Orientierung
relativ zum Objekt (2) an diesem angeordnet ist und eine
Austrittsflache (11) oder Austrittséffnung aufweist und
dass die Anordnung zusatzlich Mittel zur Erzeugung von
zusatzlichen Messdaten beziiglich des Einfallswinkels (a)
des Laserstrahles auf den Reflektor (3),

Mittel zur Erzeugung von zusatzlichen Messdaten bezlg-
lich der einstellbaren Orientierung des Reflektors (3) rela-
tiv zum Objekt (2) und

Mittel zur Berechnung der Position und raumlichen Orien-
tierung des Objekts (2) anhand der Messdaten bezuglich
der Richtung des Laserstrahles (5) und anhand der zu-

satzlichen Messdaten aufweist,



10.

11.

12.

wobei die Mittel zur Erzeugung von zusatzlichen Messda-
ten bezuglich des Einfallswinkels (a) des Laserstrahles (5)
in den Reflektor (3) einen Positionssensor (12) aufweisen,
welcher Positionssensor (12) derart relativ zum Reflek-
tor (3) stationar derart angeordnet ist, dass ein unreflek-
tiert durch die Austrittsflache (11) oder die Austrittséffnung
des Reflektors (3) austretender zentraler Teil des Laser-
strahles (5) auf den Positionssensor trifft und darauf ein
Bild erzeugt, dessen Position mit dem Einfallswinkel (a)
korreliert ist.

Anordnung nach einem der Anspriiche 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass der Reflektor (3) ein Tripelprisma
mit einer Austrittsflache (11) oder ein Tripelspiegel mit ei-
ner Austritts6ffnung ist und dass zur Messung des Ein-
fallswinkels (a) und zur Erzeugung entsprechender Mess-
daten ein relativ zum Reflektor stationar angeordneter Po-
sitionsdetektor (12) vorgesehen ist.

Anordnung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekenn-
zeichnet dass zur Messung der Reflektor-Orientierung re-
lativ zum Objekt (2) und zur Erzeugung entsprechender

Messdaten Winkelgeber (20) vorgesehen sind.

Anordnung nach einem der Anspriiche 8 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, dass sie ferner Mittel zur Korrektur der
Messdaten beziglich der Richtung des Laserstrahles (5)
und/oder der Weglange des Laserstrahles (5) anhand der
Messdaten beziglich des Einfallwinkels (a) des Laser-
strahles (5) in den Reflektor (3) aufweist.



II. Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

lll. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgeho-

ben.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 110 % des

zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des aufgrund der internationalen Anmel-
dung PCT/CHO00/00396 vom 20. Juli 2000, veroffentlicht als WO 01/09642 A1 am
8. Februar 2001, unter Inanspruchnahme der Prioritdit aus der Anmeldung
CH 139499 vom 28. Juli 1999 erteilten europaischen Patents 1 200 853 (Streitpa-
tent).

Das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 500 01 460

gefuhrte Streitpatent tragt die Bezeichnung

+WVERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR BESTIMMUNG VON
RAUMLICHEN POSITIONEN UND ORIENTIERUNGEN*

und umfasst in der geltenden Fassung 13 Patentanspriiche. Mit ihrer mit Schrift-
satz vom 16. Marz 2016 eingereichten Nichtigkeitsklage begehrt die Klagerin die

Nichtigerklarung des Streitpatents in vollem Umfang.

Die angegriffenen erteilten nebengeordneten Patentanspriiche 1, 9 und 10 sowie
die zum Verstandnis der Patentanspriche 9 und 10 erforderlichen abhangigen

Anspriche 2 bis 6 lauten in der Verfahrenssprache:



Verfahren zur Bestimmung der Position und der raumlichen
Orientierung eines Objekts (2), insbesondere eines bewegten
Objektes (2), mit Hilfe eines Laserstrahls (5) aus einer im We-
sentlichen stationaren Quelle und mit einer einstellbaren Rich-
tung und mit Hilfe eines am Objekt (2) angeordneten und ei-
nen einfallenden Laserstrahl (5) unabhangig vom Einfalls-
winkel parallel reflektierenden Reflektors (3), wobei der Laser-
strahl (5) auf den Reflektor (3) ausgerichtet wird und den Re-
flektor (3) wahrend einer Bewegung des Objektes (2) durch
automatische Nachstellung der Laserstrahlrichtung verfolgt,
wobei Messdaten beziglich der Weglange des reflektierten
Laserstrahles (5) und beztglich der Richtung des Laserstrah-
les (5) erzeugt werden und wobei die Position des Reflek-
tors (3) und des Objektes (2) aus diesen Messdaten berechnet
wird, dadurch gekennzeichnet, dass zusatzliche Messdaten
beziglich des Einfallswinkels (a) des Laserstrahls (5) in den
Reflektor (3) erzeugt werden und dass die Position und raum-
liche Orientierung des Objektes (2) anhand der Messdaten
bezuglich der Richtung und Weglange des Laserstrahles (5)

und anhand der zusatzlichen Messdaten berechnet werden.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die zusatzlichen Messdaten bezlglich des Einfallswinkels (a)
des Laserstrahles (5) in den Reflektor (3) durch einen Positi-
onssensor (12) erzeugt werden, welcher Positionssensor (12)
relativ zum Reflektor (3) stationar derart angeordnet ist, dass
ein unreflektiert durch eine Austrittsflache (11) oder Austritts-
offnung des Reflektors (3) austretender zentraler Teil des La-
serstrahles (5) auf den Positionssensor trifft und darauf ein
Bild erzeugt, dessen Position mit dem Einfallswinkel (a) korre-

liert ist.
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Verfahren nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Reflektor (3) relativ zum Objekt stati-

onar angeordnet ist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Reflektor (3) relativ zum Objekt (2)
eine einstellbare Orientierung hat und dass zuséatzliche Mess-

daten beziglich der Reflektor-Orientierung erzeugt werden.

Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass
der Reflektor (3) relativ zum Objekt (2) um mindestens eine
Achse (X, y) senkrecht zu seiner optischen Achse (z) drehbar
am Objekt (2) angeordnet ist und dass zusatzliche Messdaten
bezuglich der Reflektor-Orientierung relativ zum Objekt (2) er-
zeugt werden, indem mindestens ein Verdrehwinkel () des
Reflektors um diese mindestens eine Achse (X, y) gemessen

wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Reflektor durch Einstellung seiner
Orientierung relativ. zum Objekt (2) grob auf den Laser-
strahl (5) ausgerichtet wird und dass die Position und raumli-
che Orientierung des Objektes (2) anhand der Messdaten be-
zuglich der Richtung und der Wegléange des Laserstrahles (5)
und anhand der zusatzlichen Messdaten sowohl bezlglich des
Einfallswinkels (a) als auch bezuglich der Reflektor-Orientie-

rung relativ zum Objekt (2) berechnet wird.

Anordnung zur Durchfiuhrung des Verfahrens nach An-
spruch 3, welche Anordnung einen im wesentlichen stationa-

ren Laser-Tracker (I) mit einem Laser, mit Mitteln zur gesteu-



10.

-11 -

erten Ausrichtung eines durch den Laser erzeugten Laser-
strahles (5), mit Mitteln zur Erzeugung von Messdaten beztig-
lich der Weglange des reflektierten Laserstrahles (5) und Mit-
teln zur Erzeugung von Messdaten bezlglich der Richtung
des Laserstrahles (5) sowie einen am Objekt (2) angeordneten
Reflektor (3), der den Laserstrahl (5) des Laser-Trackers (1)
parallel reflektiert, aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
der Reflektor (3) mit einer unveréanderbaren Orientierung rela-
tiv zum Objekt an diesem angeordnet ist und dass die Anord-
nung zusatzlich Mittel zur Erzeugung von zusatzlichen Mess-
daten beziglich des Einfallswinkels (a) des Laserstrahles (5)
auf den Reflektor (3) und Mittel zur Berechnung der Position
und raumlichen Orientierung des Objekts (2) anhand der
Messdaten bezuglich der Richtung und der Weglange des La-
serstrahles (5) und anhand der zusatzlichen Messdaten be-

zuglich des Einfallwinkels (a) aufweist.

Anordnung zu Durchfiihrung des Verfahrens nach Anspruch 6,
welche Anordnung einen im wesentlichen stationaren Laser-
Tracker (1) mit einem Laser mit Mitteln zur gesteuerten Aus-
richtung eines durch den Laser erzeugten Laserstrahles (5),
mit Mitteln zur Erzeugung von Messdaten beziglich der Weg-
lange des reflektierten Laserstrahles (5) und Mitteln zur Er-
zeugung von Messdaten bezuglich der Richtung des Laser-
strahles (5) sowie einen am Objekt (2) angeordneten Reflek-
tor (3), der den Laserstrahl (5) des Laser-Trackers (1) parallel
reflektiert, aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Re-
flektor (3) mit einer einstellbaren Orientierung relativ zum Ob-
jekt (2) an diesem angeordnet ist und dass die Anordnung zu-
satzlich Mittel zur Erzeugung von zusétzlichen Messdaten be-

zuglich des Einfallswinkels (a) des Laserstrahles auf den
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Reflektor (3) Mittel zur Erzeugung von zusatzlichen Messda-

ten bezuglich der einstellbaren Orientierung des Reflektors (3)

relativ zum Objekt (2) und Mittel zur Berechnung der Position

und raumlichen Orientierung des Objekts (2) anhand der

Messdaten beziglich der Richtung des Laserstrahles (5) und

anhand der zusatzlichen Messdaten aufweist.

Wegen des Wortlauts der jeweils auf einen oder mehrere der vorhergehenden Pa-

tentanspriche riickbezogenen abhangigen Anspriiche 7, 8 und 11 bis 13 wird auf

die Akte Bezug genommen.

Die Klagerin ist der Ansicht, dass das Streitpatent mangels Patentfahigkeit fur

nichtig zu erklaren sei. Dies stitzt sie zum einen auf die Schriften (Nummerierung

und Kurzzeichen nach Klageschriftsatz):

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

US 4,714,339 A

DD 295 229 A

US 4,707,129 A

WO 98/07012 Al

US 4,895,440 A

“Final report on a Next generation Laser Tracking Systems
for Robot Position Measurement”, NASA Phase Il SBIR,
mit Datum 10.06.1998

Auszug aus Handbuch zu dem Abschlussbericht nach D6

A..., User Manual for the Single Beam Laser Tracking Sys-
tem LTS-610 Version 1.1



-13 -

DarlUber hinaus macht sie mehrere offenkundige Vorbenutzungen geltend.

Hierzu behauptet sie zum einen, dass der in den Schriften D6 und D7 beschrie-
bene Gegenstand von ihr im Auftrag der NASA entwickelt und vor dem Prioritats-
tag des Streitpatents der Offentlichkeit — und zwar zum einen durch die Lieferung
des von ihr entwickelten Geréts an die NASA und zum anderen durch eine zuvo-
rige offentliche Vorfihrung und Prasentation an der Universitat von Maryland im
Frahling 1998 — zuganglich gemacht worden sei. Hierzu hat sie neben den bereits

erwahnten Schriften D6 und D7 noch folgende Dokumente vorgelegt:

K6 Eidesstattliche Versicherung des Herrn
C... mit Ubersetzung (K6-U)

K7 Eidesstattliche Versicherung des Herrn Dr. L...
mit Ubersetzung (K7-U)

K8 Eidesstattliche Versicherung des Herrn Dr. L1...
mit Ubersetzung (K8-U)

K9 Eidesstattliche Versicherung des Herrn Dr. M...
mit Ubersetzung (K9-U)

K10 Technische Zeichnung (,Exhibit B¥)

K1l Ausdruck aus der NASA Homepage o. D.

K13 US-Gesetz 97-219 vom 22.07.1982

K14 Auszug aus den US-Kongress-Dokument S.2941

K15 Auszug aus der NASA Homepage vom 25.11.2016

K16 SBIR-Regularien der NASA aus dem Jahr 2002

Zum Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung hat sie die Verfasser der eides-

stattlichen Versicherungen nach K6 bis K9 auch als Zeugen benannt.
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Des Weiteren behauptet sie, Laser-Tracking-Systeme seien bereits vor dem Prio-
ritdtszeitraum an die Tennessee Tech University und an die University of Michigan
verkauft worden. Hierzu legt sie Bilder der angeblich verkauften Gegenstande vor.

Fur den Verkauf an die Tennessee Tech University beruft sie sich auf die

K17 Korrespondenz zwischen Al... und Herrn
D..., Tennessee Tech University

Fur den Verkauf an die University of Michigan hat sie mit Schriftsatz vom
12. April 2018, der am selben Tag bei Gericht eingegangen ist, die Vernehmung

des Zeugen Q... angeboten und sich zuséatzlich auch auf die

K18 Declaration Of Facts des Herrn Q... (ohne Datum) nebst
Anlagen (Fotos und User Manual for The Single Beam La-
ser Tracking System LTS-610 Version 1.1)

berufen.

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 1 200 853 mit Wirkung fur die Bundesre-

publik Deutschland in vollem Umfang fur nichtig zu erklaren.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit das Patent mit dem in der

mundlichen Verhandlung tberreichten Hilfsantrag 1 verteidigt wird.

Der Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von der erteilten Fassung im Wesentlichen

dadurch, dass gegenuber dieser der erteilte Patentanspruch 1 gestrichen ist.
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Die Beklagte tritt der Argumentation der Klagerin, dass das Streitpatent aufgrund
der von dieser angefiihrten Dokumente D1 bis D7 nicht patentfahig sei, im Einzel-
nen entgegen. Dariiber hinaus bestreitet sie auch die von der Klagerin behaupte-
ten offenkundigen Vorbenutzungen und macht hierzu u. a. geltend, die Lieferung
eines von der Klagerin entwickelten Gerates an ihre Auftraggeberin, die NASA,
unterliege typischerweise der (expliziten oder impliziten) Geheimhaltung. Die an-
gebliche Vorfiuhrung des Geréts in den Laboratorien des am Projekt beteiligten
Mutterunternehmens der Klagerin (A...) kénne nicht 6ffentlich gewesen sein und

aus den vorgelegten Unterlagen ergebe sich nicht, welcher Gegenstand bei den
von der Klagerin behaupteten bzw. in der D6 erwahnten Vorfihrungen wann, wie
und durch wen gezeigt worden sei. Zur Stltzung ihres Vorbringens hat die Be-

klagte vorgelegt:

K12 Internetauszug der allgemeinen Projektbedingungen der
SBIR (NASA SBIR Select 2014 Program Solicitation)
http://sbir.nasa.gov/solicit/52897/detail?11=53106
abgerufen am 18. 07. 2016.

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis nach 8§83 Abs.1 PatG vom
16. Januar 2018 mit einer Stellungnahmefrist auf den Hinweis bis zum
1. Marz 2018, die auf Antrag der Klagerin bis zum 15. Marz 2018 verlangert wur-
de, und einer weiteren Frist zur Stellungnahme auf das Vorbringen der Gegenseite

bis zum 12. April 2018 zugeleitet. Auf den Hinweis wird Bezug genommen.

Der Senat hat aufgrund des in der mundlichen Verhandlung vom 9. Mai 2018 ver-
kiindeten Beweisbeschlusses den nach § 273 ZPO zugeladenen Zeugen

Q... vernommen sowie die von diesem mitgebrachten Unterlagen in Augenschein
genommen; wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die Sitzungs-

niederschrift verwiesen.
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Entscheidungsgrinde

A.

Die zulassige Klage ist nur teilweise begrindet; denn wahrend das Streitpatent in
der erteilten Fassung fur nichtig zu erklaren ist, weil insoweit der mit ihr geltend
gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit gemar Artikel Il § 6
Absatz 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Art. 52, 56 EPU
besteht, erweist es sich in der Fassung nach dem Hilfsantrag 1 als schutzféhig,
weil gegenuber dieser Fassung, mit welcher die Beklagte ihr Patent zulassig ver-

teidigt, keine Nichtigkeitsgrinde gegeben sind.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Messtechnik und betrifft ein Verfah-
ren und Anordnungen zur Bestimmung der raumlichen Position und Orientierung

von Objekten, insbesondere von bewegten oder bewegbaren Objekten.

Das Streitpatent geht in den Absatzen 0002 bis 0009 von einem als bekannt be-
schriebenen Stand der Technik aus, wonach die rdumliche Position eines beweg-
ten Reflektors mit einem Laserstrahl aus einer im Wesentlichen stationédren Quelle
und mit einer auf den Reflektor einstellbaren und vermessbaren Richtung verfolgt
und eine neue Position des Reflektors anhand einer erfassten Richtungsverande-
rung und einer interferometrisch bestimmten Abstandsveranderung bestimmt wir-
de. Derartige Messmethoden wirden beispielsweise verwendet, um Oberflachen
auszumessen, uber die ein Reflektor bewegt wird, oder um bewegte Objekte zu
steuern, an denen ein Reflektor angeordnet ist. Die mit den vorgenannten Ver-
fahren vermessbaren Bewegungen sind nach der Darstellung im Streitpatent aber
dadurch eingeschréankt, dass der Reflektor tblicherweise eine beschrankte Front-
flache habe, auf die der Laserstrahl fallen muss, damit eine Reflexion gewahrleis-

tet ist. Das heil3e nicht nur, dass sich zwischen Laser und Reflektor kein Hindernis
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befinden durfe, sondern auch, dass die Frontflache des Reflektors immer gegen

den Laser gewandt sein musse.

Wie das Streitpatent weiter ausftihrt, wirden im Stand der Technik fur den Fall,
dass zusatzlich zur Position des Reflektors oder eines Objektes, an dem der
Reflektor angeordnet ist, auch eine raumliche Orientierung des Reflektors oder
Objekts bestimmt werden soll, auf dem Objekt oder auf einem entsprechend ein-
setzbaren Werkzeug =zusatzlich zum oben genannten Reflektor weitere
Reflektoren oder Lichtpunkte angeordnet und mit beispielsweise einer digitalen
Kamera, deren optische Achse an die Laserstrahl-Richtung angepasst ist, die An-
ordnung der zusatzlichen und illuminierten Reflektoren oder der Lichtpunkte abge-
bildet. Aus einem Vergleich der effektiven Anordnung der Reflektoren oder Licht-
punkte und dem registrierten Bild dieser Anordnung kdnnten dann Parameter der
raumlichen Orientierung des Objektes (z. B. Drehpositionen beziiglich orthogona-

ler Achsen) berechnet werden.

Zur Durchfiihrung der oben genannten Verfahren wirden im Stand der Technik
Messsysteme mit einem Instrument, das Laser-Tracker genannt wird, und mit
einem Reflektor verwendet, wobei das Messsystem gegebenenfalls auch ein Bild-
aufnahmegerét und eine Anordnung weiterer Reflektoren oder Lichtpunkte aufwei-
sen kann. Als Beispiel fur eine derartige Anordnung verweist das Streitpatent auf
die Publikation WO 97/14015 Al. Die wesentlichen Bestandteile des angewende-
ten Laser-Trackers seien ein Laser zur Erzeugung des Laserstrahls, eine einstell-
bare Spiegeleinrichtung zur Ausrichtung des Laserstrahles auf den Reflektor und
zur Verfolgung eines bewegten Reflektors und ein Interferometer. Mit Laser-Tra-
ckern kooperierende Reflektoren seien ublicherweise retroreflektierende Tripel-
prismen (Prisma mit Wirfelecken-formiger Spitze und beispielsweise runder Ba-
sis- oder Frontflache, die senkrecht zur Symmetrieachse oder optischen Achse
des Prismas steht) oder gegebenenfalls Tripelspiegel (bestehend aus drei recht-
winklig zusammengebauten Spiegeln, die eine hohle Wirfelecke bilden). Derartige
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Reflektoren reflektierten ein einfallendes Parallelstrahlenbiindel in sich und zwar
unabhangig vom Einfallswinkel.

Es sei bekannt, dass im Gegensatz zum Tripelspiegel in einem Tripelprisma der
Weg eines reflektierten Strahles von seinem Einfallswinkel in das Prisma abh&ngig
sei. Dadurch sei fur ein Tripelprisma nicht nur die interferometrisch wichtige opti-
sche Weglange, sondern auch der fur die Winkelmessung wichtige Wegverlauf
von diesem Einfallswinkel abhéngig. Weil der Tripelspiegel aus mechanischen
Grinden relativ grofl3 sein misse und well er leicht verschmutze, werde das Tripel-
prisma ublicherweise trotz des genannten Nachteils vorgezogen, wobei Messfeh-
ler bedingt durch die oben genannten Abhangigkeiten vom Einfallswinkel dadurch
vermieden wirden, dass der Einfallswinkel des Laserstrahls auf die Basisflache
des Tripelprismas auf einen Bereich von maximal ca. 20° zur Senkrechten be-
schrankt werde, in welchem Bereich die genannten Abhangigkeiten fur gangige
Messungen vernachlassigbar seien. Eine derartige Einfallswinkelbeschréankung
werde beispielsweise realisiert, indem die Frontflache des Tripelprismas derart
versenkt angeordnet werde, dass ein Strahl mit einem gréRReren Einfallswinkel
nicht mehr auf die Frontflache trifft. Die genannte Einfallswinkelbeschrankung ver-
scharfe die Messbedingungen, denn der Laserstrahl musse fir eine Messung in

einem recht engen Winkelbereich auf diese Frontflache des Reflektors fallen.

Um die genannten Beschrankungen insbesondere fir interferometrische Distanz-
messungen zu eliminieren, werde in der Publikation US 4,707,129 A (= D3) vorge-
schlagen, den Reflektor nicht fest auf dem bewegten Objekt anzubringen, sondern
ihn um zwei senkrecht aufeinander stehende Achsen angetrieben verschwenkbar
anzuordnen und ihn fir die Messungen auf den durch den Tracker erzeugten La-
serstrahl immer derart auszurichten, dass der Laserstrahl parallel zur optischen
Achse in den Reflektor falle. Die Steuerung der Reflektorausrichtung solle dabei
durch eine Ausgestaltung der Spitze des als Reflektor eingesetzten Tripelspiegels
in der Weise erfolgen, dass ein eigens daflr erzeugter Laserstrahl, der auf diesen

Spitzenbereich gerichtet sei, nicht reflektiert werde, sondern durch den Reflektor
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durchtrete und auf einen hinter dem Reflektor angeordneten Positionsdetektor
(z. B. PSD: position sensitive diode) treffe. In einem derart ausgerusteten System
existierten die oben genannten Anwendungsbeschrankungen nicht. Es kénne aber
nicht fir die Bestimmung der raumlichen Orientierung eines Objektes herangezo-
gen werden und es sei mit einem erheblichen apparativen und steuerungstechni-

schen Aufwand verbunden.

Vor diesem Hintergrund stellt sich das Streitpatent in Absatz 0010 die Aufgabe,
ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Bestimmung von Position und Orientierung
von insbesondere bewegten oder bewegbaren Objekten mit Hilfe eines im We-
sentlichen stationdren Laser-Trackers und eines am Objekt angeordneten Reflek-
tors zu schaffen. Hierfur sollten Verfahren und Vorrichtung einfach und in ver-
schiedensten Anwendungen einsetzbar sein und die genannten Beschrankungen

derartiger Bestimmungsmethoden moglichst mildern.

2. Als Losung schlagt das Streitpatent in der erteilten und nach Hauptantrag
verteidigten Fassung mit den nebengeordneten Ansprichen 1, 9 und 10 ein Ver-

fahren und zwei Anordnungen vor, die sich wie folgt gliedern lassen:

Erteilter Anspruch 1:

1A Verfahren zur Bestimmung der Position und der rdumlichen
Orientierung eines Objekts (2), insbesondere eines beweg-
ten Objektes (2),

1B mit Hilfe eines Laserstrahls (5)

1C aus einer im Wesentlichen stationaren Quelle

1D und mit einer einstellbaren Richtung

1E und mit Hilfe eines am Objekt (2) angeordneten und einen
einfallenden Laserstrahl (5) unabhangig vom Einfallswinkel
parallel reflektierenden Reflektors (3),

1F wobei der Laserstrahl (5) auf den Reflektor (3) ausgerichtet

wird und den Reflektor (3) wahrend einer Bewegung des Ob-
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jektes (2) durch automatische Nachstellung der Laser-
strahlrichtung verfolgt,

wobei Messdaten bezlglich der Weglénge des reflektierten
Laserstrahles (5) und bezlglich der Richtung des Laser-
strahles (5) erzeugt werden

und wobei die Position des Reflektors (3) und des Objek-

tes (2) aus diesen Messdaten berechnet wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

11

1J

zusatzliche Messdaten beziglich des Einfallswinkels (a) des
Laserstrahls (5) in den Reflektor (3) erzeugt werden

und dass die Position und raumliche Orientierung des Objek-
tes (2) anhand der Messdaten bezuglich der Richtung und
Weglange des Laserstrahles (5) und anhand der zusatzli-
chen Messdaten berechnet werden.

Erteilter nebengeordneter Anspruch 9:

9A

9B

9C
9D

9E

9F

9G

Anordnung zur Durchfihrung des Verfahrens nach An-
spruch 3,

welche Anordnung einen im wesentlichen stationéren Laser-
Tracker (1)

mit einem Laser

mit Mitteln zur gesteuerten Ausrichtung eines durch den La-
ser erzeugten Laserstrahles (5),

mit Mitteln zur Erzeugung von Messdaten beziglich der
Weglange des reflektierten Laserstrahles (5)

und Mitteln zur Erzeugung von Messdaten beziglich der
Richtung des Laserstrahles (5)

sowie einen am Objekt (2) angeordneten Reflektor (3), der
den Laserstrahl (5) des Laser-Trackers (1) parallel reflektiert,

aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass
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der Reflektor (3) mit einer unveranderbaren Orientierung re-
lativ zum Objekt an diesem angeordnet ist

und dass die Anordnung zusatzlich Mittel zur Erzeugung von
zusatzlichen Messdaten beziglich des Einfallswinkels (a)
des Laserstrahles (5) auf den Reflektor (3)

und Mittel zur Berechnung der Position und rdumlichen Ori-
entierung des Objekts (2) anhand der Messdaten beziglich
der Richtung und der Weglange des Laserstrahles (5) und
anhand der zusatzlichen Messdaten beziiglich des Ein-
fallwinkels (a) aufweist.

Erteilter nebengeordneter Anspruch 10:

10A Anordnung zu Durchfihrung des Verfahrens nach An-

9B

9C
9D

9E

9F

9G

spruch 6,

welche Anordnung einen im wesentlichen stationéren Laser-
Tracker (1)

mit einem Laser

mit Mitteln zur gesteuerten Ausrichtung eines durch den La-
ser erzeugten Laserstrahles (5),

mit Mitteln zur Erzeugung von Messdaten beziglich der
Weglange des reflektierten Laserstrahles (5)

und Mitteln zur Erzeugung von Messdaten beziglich der
Richtung des Laserstrahles (5)

sowie einen am Objekt (2) angeordneten Reflektor (3), der
den Laserstrahl (5) des Laser-Trackers (1) parallel reflektiert,

aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

10H der Reflektor (3) mit einer einstellbaren Orientierung relativ

zum Obijekt (2) an diesem angeordnet ist
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91 und dass die Anordnung zusatzlich Mittel zur Erzeugung von
zusatzlichen Messdaten beziglich des Einfallswinkels (a)
des Laserstrahles auf den Reflektor (3),

10J Mittel zur Erzeugung von zusatzlichen Messdaten bezuglich
der einstellbaren Orientierung des Reflektors (3) relativ zum
Objekt (2)

9J und Mittel zur Berechnung der Position und rdumlichen Ori-
entierung des Objekts (2) anhand der Messdaten beziglich
der Richtung des Laserstrahles (5) und anhand der zu-
satzlichen Messdaten aufweist.

3. Der zustandige Fachmann, ein Physiker oder Elektrotechnikermit Universi-
tatsabschluss und mehrjahriger Erfahrung bei der Entwicklung von Lasermess-
systemen, wird die Angaben im erteilten Anspruch 1 wie folgt verstehen:

a) Die Bestimmung bzw. Berechnung der Position eines Objekts (vgl. Merk-
male 1A, 1J) erfordert die Bestimmung der Position des Objekts in drei Raumdi-
mensionen, beispielsweise in Bezug auf die drei Raumachsen x, y und z. Die Be-
stimmung bzw. Berechnung der rdumlichen Orientierung eines Objekts (vgl.
Merkmale 1A, 1J) erfordert die Bestimmung der Drehlage des Objekts in drei
Raumdimensionen, beispielsweise in Bezug die drei Raumachsen x, y und z (vgl.
Streitpatentschrift Spalte 6 Zeilen 1, 2) oder in Bezug auf die Nick-, Gier- und
Rollachse des Objekts.

Die Position eines Objekts kann mit den im Merkmal 1G genannten Messdaten
bestimmt werden, hingegen kann mit den im Merkmal 1l genannten zuséatzlichen
Messdaten beziiglich des Einfallswinkels (a) des Laserstrahls (5) in den Reflek-
tor (3) allenfalls die raumliche Orientierung des Objekts in Bezug auf zwei von drei
Raumachsen bestimmt werden. Eine Bestimmung der Drehlage des Objekts um
die durch den Laserstrahl aufgespannte Achse ist mit den im Anspruch 1 ge-
nannten Messdaten nicht moglich (vgl. Streitpatentschrift Absatz 0017). Die Be-
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stimmung der Drehlage des Objekts um die durch den Laserstrahl aufgespannte
Achse ordnet das Streitpatent offensichtlich den Fahigkeiten des Durchschnitts-

fachmanns zu, denn auch die Beschreibung enthalt hierzu keine Anleitung.

b) Die Anweisung, eine im Wesentlichen stationdre Quelle vorzusehen (vgl.
Merkmal 1C), liest der Fachmann im Zusammenhang mit der Anweisung im
Merkmal 1D, wonach der Laserstrahl eine einstellbare Richtung haben soll. Dem-
nach umfasst die Quelle sowohl ortsfeste als auch ortsveranderliche Bestandteile.
In der Beschreibung des Streitpatents wird etwa auf eine einstellbare Spiegelein-
richtung am Ausgang der Quelle hingewiesen (vgl. Streitpatentschrift Ab-
satz 0005).

C) Die Richtung des Laserstrahles (5) (vgl. Merkmal 1G) bestimmt der Fach-
mann relativ zu der Quelle, beispielsweise als Horizontal- und Vertikalwinkel (Azi-
mut und Elevation). Der Einfallswinkel (a) des Laserstrahls (5) in den Reflek-
tor (3) (vgl. Merkmal 1I) ist der Winkel zwischen dem Laserstrahl und dem Lot auf
den Reflektor.

Mit der Bezeichnung als ,zusatzliche* Messdaten wird hinreichend deutlich, dass
die im Merkmal 11 genannten Messdaten zusatzlich zu den Messdaten im Merk-
mal 1G erzeugt werden sollen. Dem steht auch nicht entgegen, dass gemal} dem
Ausfiuhrungsbeispiel des Streitpatents mit Hilfe des gemessenen Einfallswinkels
des Laserstrahles in den Reflektor die Winkelmessung zur Bestimmung der La-
serstrahl-Richtung korrigiert werden kann (vgl. Streitpatentschrift Absatz 0034).
Um eine Winkelmessung zur Bestimmung der Laserstrahl-Richtung mit dem ge-
messenen Einfallswinkel des Laserstrahls zu korrigieren, miissen beide Messun-

gen ausgefuhrt werden.

Die Frage, ob das Erzeugen von Messdaten zum fortlaufenden Nachsteuern der
Reflektorausrichtung unter den Sinngehalt des Merkmals 11 fallt oder nicht, ist

nicht im Rahmen der Auslegung zu entscheiden. Denn Messdaten zum fortlaufen-
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den Nachsteuern der Reflektorausrichtung kénnen unterschiedliche technische
Sachverhalte betreffen. Vielmehr wird bei der Betrachtung des Standes der Tech-
nik anhand des konkret vorliegenden Sachverhalts im Einzelfall gegebenenfalls zu
entscheiden sein, ob Messdaten zum fortlaufenden Nachsteuern der Reflektoraus-
richtung auch Messdaten bezlglich des Einfallswinkels des Laserstrahls in den
Reflektor gemal Merkmal 11 beinhalten oder nicht.

II. Zur erteilten Fassung des Streitpatents (Hauptantrag)

In der erteilten Fassung ist das Streitpatent fir nichtig zu erklaren, da ihm der
Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG
i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPU) entgegensteht, weil es in die-
ser Fassung gegenuber dem Stand der Technik nach dem von der Klagerin so-
wohl als Anlage D8 als auch als Bestandteil der Anlage K18 eingereichten Auszug
(Deckblatt, die Seiten 1 bis 4 sowie die Zeichnungen Figur 1, Figur 6a, Figur 6b
und Figur 7) aus dem Benutzerhandbuch ,USER MANUAL FOR THE SINGLE
BEAM LASER TRACKING SYSTEM LTS-610 VERSION 1.1 nicht neu ist.

1. Aufgrund der Beweisaufnahme durch Einvernahme des Zeugen Q... sieht
es der Senat als erwiesen an, dass die D8 vor dem Prioritatstag des Streitpatents,

also vor dem 28. Juli 1999, der Offentlichkeit zuganglich war.

1.1 Der Zeuge hat ausgesagt, dass er im Oktober 1993 eine Tatigkeit in der
Universitdt von Michigan aufgenommen und Ende 1993, d.h. Novem-
ber/Dezember 1993, oder fruh im Jahr 1994, d. h. Januar/Februar 1994, erstmals
den Laser-Tracker LTS-610 gesehen habe. Auch wenn er mit dem Ankauf selbst
nicht befasst gewesen sei, wisse er aber, dass die Universitat den Lasertracker
gekauft habe, denn die Universitat miete oder lease keine Forschungseinrichtun-
gen. Das einzige Gerat, von dem er wisse, dass es geleast wurde, sei eine Kaf-

feemaschine.
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An das Gerat konne er sich deshalb noch so gut erinnern, weil es ungewdhnlich
aussehe, namlich wie ein Roboter, rot und mit einem kleinen Roboterkopf. Als er
den Laser-Tracker erstmals gesehen habe, sei ihm gesagt worden, dass er mit
diesem Gerat arbeiten werde. Da viele Personen mit dem Equipment hatten ar-
beiten miussen, sei das Benutzerhandbuch mehrfach kopiert worden, und jeder,
der eine Kopie brauchte, habe diese bekommen. Auch er habe wohl eine Kopie
erhalten, welche er mitgebracht habe. Seiner Erinnerung nach habe es mindes-
tens drei Kopien gegeben. Die heute noch vorhandenen Kopien habe er in einem

Schrank im Lagerraum gefunden, zu welchem nur er Zutritt habe.

Dazu, dass auf den der Anlage K18 beigefligten Fotos, welche der Zeuge nach
eigener Angabe selbst aufgenommen hatte, sich auf dem Typenschild des Gerats
das Datum 24. Februar 1995 befindet, hat der Zeuge ausgefihrt, dass es sich bei
dem noch im Lager des Instituts vorhandenen und von ihm fotografierten Geréat
um eine aktualisierte Version handele, weil das erste Gerat, welches er Ende 1993
oder Anfang 1994 zunéchst gesehen habe, ein fehlerhaftes Lasersystem gehabt
habe, das spater ausgetauscht worden sei, nachdem die Fehlerhaftigkeit des zu-
nachst gelieferten Gerats bei der Lieferantin mehrfach gertgt worden sei. Zwar
kénne er nicht mehr genau sagen, wann der Austausch erfolgt sei, er nehme aber
an, dass dies im Fruhling 1995 der Fall gewesen sei. Jedenfalls konne er aus-
schlieen, dass der Austausch erst 1996, 1997 oder noch spater erfolgt sei, weil
die verbesserte Einrichtung fur ein Projekt im Jahr 1995 verwendet worden sei.

Des Weiteren hat der Zeuge angegeben, dass der Lasertracker fir Messungen
verwendet worden sei, insbesondere weil er — anders als die anderen damals zur
Verfigung stehenden Geréte — Messungen in 6 Freiheitsgraden gleichzeitig er-
moglicht hatte, wodurch die Messzeit auf ‘/g reduziert worden sei. Der Zeuge hat
dabei — was allerdings nicht protokolliert wurde — ausdricklich darauf hingewie-
sen, dass der Lasertracker als blofes Werkzeug — ,wie ein Hammer“ — bei der
Durchfuihrung der Forschungsprojekte verwendet worden sei. Die Spitzenzeiten, in

denen der Laser-Tracker verwendet wurde, seien dabei die Jahre 1995 bis 1997
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gewesen. Vorher sei sehr selten, spater praktisch nicht mehr mit dem Gerét gear-
beitet worden, weil sich das Forschungsgebiet verandert habe. Ab ca. 1998 bis

2000 sei der Laser-Tracker veraltet gewesen.

1.2 Der Zeuge hat in
der mundlichen Verhandlung zwei von ihm noch aufgefundene Kopien vorgelegt.
Durch Augenscheinseinnahme hat der Senat hierbei festgestellt, dass die Seite 6
der Anlage K18, die unstreitig dem Deckblatt der Anlage D8 entspricht, mit der
ersten Seite des einen vom Zeugen vorgelegten Benutzerhandbuchs identisch ist.
Die weitere Kopie enthalt eine laut Aufdruck 1997 von der Firma A... gefaxte zu-
satzliche Figur 3 mit dem Thema ,Scematic circuit of the controller”, teilweise sind
die Seiten auch in abweichender Reihenfolge geheftet, und in der zweiten Kopie
fehlt eine Seite. Dartiber hinaus unterscheiden sich beide Kopien darin, dass die
erste einen farbigen Prospekt der Firma L... enthalt.

1.3 Der Senat hat keine Veranlassung, an der Richtigkeit dieser Angaben des
Zeugen zu zweifeln. Er war ersichtlich darum bemuht, nur solche Angaben zu ma-
chen, die ihm angesichts des lange zurtickliegenden Zeitraums noch erinnerlich
waren, ohne dem etwas hinzuzufiigen oder etwas zu verschweigen. An der
Glaubwirdigkeit des Zeugen bestehen seitens des Senats ebenso wenig Beden-
ken wie an der Glaubhaftigkeit seiner Aussage. Solche Bedenken sind auch von
keiner der Parteien vorgebracht worden.

1.4 Aufgrund der Aussage des Zeugen steht zur Uberzeugung des Senats
(8 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 286 ZPO) fest, dass ein Laser-Tracker mit den in der
D8 bzw. der identischen Anlage zur K18 genannten Eigenschaften vor dem Prio-
ritatstag des Streitpatents an die Universitat Michigan geliefert worden ist. Dabei
kann dahinstehen, wann die Lieferung genau erfolgte und wann der gelieferte La-
sertracker spater nochmals durch Austausch des Lasersystems verandert wurde.
Denn aufgrund der glaubhaften Aussage des Zeugen, dass der Laser-Tracker im

Wesentlichen nur in den Jahren 1995 bis 1997 fur ein bestimmtes Projekt verwen-
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det wurde und hierbei die in der D8 genannten Eigenschaften aufwies, steht zur
Uberzeugung des Senats zweifelsfrei fest, dass ein Laser-Tracker mit den Eigen-
schaften laut der D8 auf jeden Fall vor dem Prioritétstag des Streitpatents der Uni-

versitat Michigan zur Verfligung stand.

1.5 Da technisch kundige Mitglieder der Universitat Michigan als unbeteiligte
Dritte von den technischen Eigenschaften des Laser-Trackers somit jederzeit und
unbeschrankt Kenntnis nehmen konnten, sind die der D8 entnehmbaren techni-
schen Informationen damit auch als o6ffentlich zuganglich i. S. d. Art. 54 Abs. 1

EPU anzusehen.

1.6  Soweit die Beklagte hiergegen eingewandt hat, es sei von einer konkluden-
ten Geheimhaltungsvereinbarung zwischen dem Verkaufer und der University of
Michigan als Kéauferin auszugehen, kann der Senat dem nicht folgen. Denn weder
sind aus den Umsténden, welche der Zeuge geschildert hat, Tatsachen enthehm-
bar, welche eine solche Annahme nahelegen kénnten, noch hat die — insoweit dar-
legungs- und beweispflichtige — Beklagte hierfir anderweitige Umstande vor-

getragen.

Aus dem bloRen Umstand, dass die Universitat den gelieferten Laser-Tracker zu
Forschungszwecken verwendete, kann eine solche Geheimhaltungsvereinbarung
nicht geschlossen werden. Denn nach Aussage des Zeugen war der Laser-Tra-
cker nicht selbst Forschungsgegenstand, sondern wurde nur als Hilfsmittel bei
Forschungen eingesetzt. Damit ist aber auszuschlieRen, dass — was fir eine still-
schweigende Geheimhaltungsvereinbarung vorauszusetzen wére — auch ohne
ausdruckliche Geheimhaltungsvereinbarung im Liefervertrag fir die Vertragspar-
teien erkennbare Grundlage des Liefervertrages gewesen sei, dass die Kenntnis
technischer Einzelheiten des Lasertrackers von der University of Michigan bzw.
ihren mit dem Lasertracker arbeitenden Mitarbeitern nicht an Dritte weitergegeben
werden durften. Dass eine ausdrickliche Geheimhaltungsvereinbarung geschlos-

sen worden ist, hat die Beklagte weder vorgetragen noch nachgewiesen noch ist
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dies aufgrund der Zeugenaussage naheliegend; denn wenn eine solche ausdriick-
liche Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen worden ware, wéare wohl erforder-
lich gewesen, dass die University of Michigan die mit dem Lasertracker arbeiten-
den Mitarbeiter und Studenten hiertiber unterrichtet hétte; zu einer solchen Unter-

richtung hat der Zeuge aber keine Angaben gemacht.

Auch aus der Angabe des Zeugen, dass es sich um ein damals auf dem Markt
neues Gerat mit deutlich erweitertem Messumfang gehandelt habe, das zunéchst
ein fehlerhaftes, spater ausgewechseltes Lasersystem hatte, kann eine still-
schweigende Geheimhaltungsverpflichtung nicht gefolgert werden. Denn aus dem
bloRen Austausch fehlerhafter Bauteile durch einen Hersteller ergibt sich noch
keine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung mit dem Kaufer, da es sich
hierbei nur um einen Ublichen Gewahrleistungsfall handelt, wie er sowohl bei
technisch neuen, erstmals auf dem Markt befindlichen Geréten als auch bei sol-

chen, die bereits seit langerem erhaltlich sind, jederzeit vorkommen kann.

1.7 Im Ergebnis steht daher zur Uberzeugung des Senats fest, dass die D8
zum relevanten Stand der Technik i. S. d. Art. 54 Abs. 1 EPU gehort und daher bei
der Frage, ob sie der Patentfahigkeit des Streitpatents entgegenstehen kann, her-

anzuziehen ist.

2. Der Auszug aus dem Benutzerhandbuchs D8 beschreibt den Laser-Tracker
LTS-610 als 6D-Messgerat, das die Position eines sich bewegenden Ziels in
sechs Freiheitsgraden verfolgt, ndmlich in Bezug auf die x-, y-, z-, Nick-, Gier- und
Rollachse. Der Laser-Tracker umfasst eine Steuerung (a. 486DX-33 computer, b.
system controller, c. tracker interface card), eine stationére Verfolgungseinheit (d.
tracking unit) und eine Zieleinheit (e. target unit, vgl. D8 Seite 1 erster Absatz und
Figur 1).
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LTS—-610 System Configuration
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Figur 1 aus dem Benutzerhandbuch D8

Der Auszug aus dem Benutzerhandbuch D8 offenbart alle Anweisungen in den
Merkmalen des erteilten Anspruchs 1. Aus dem Auszug D8 ist dem Fachmann in
Worten des erteilten Anspruchs 1 ausgedriickt, ndmlich Folgendes bekannt ge-

worden: ein

1A Verfahren zur Bestimmung der Position (X, Y, Z) und der
raumlichen Orientierung (pitch, yaw, and roll axes) eines Ob-
jekts (moving target)
(vgl. D8 Seite 1 erster Satz: ... a six-dimensional
measuring device that tracks and measures the posi-
tion of a moving target in six axes; namely the X, Y, Z,
pitch, yaw, and roll axes.),
1B mit Hilfe eines Laserstrahls
(vgl. D8 Seite 1 erster Satz: The LTS-610 Laser Tra-
cking System ...)
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1C aus einer im Wesentlichen stationaren Quelle (tracking unit)

(Die in D8 beschriebene Verfolgungseinheit umfasst
einen Laser, der innerhalb eines Standzylinders, also
stationér, angeordnet ist, vgl. D8 Seite 3 drittletzter
Absatz Zeile 6: contained inside the tracking cylinder,
vgl. Figur 1)

1D und mit einer einstellbaren Richtung

1E

1F

(Die Richtung des Laserstrahls (measuring beam) der
Verfolgungseinheit ist mittels eines ,tracking mirror
device (gimbal)* einstellbar, vgl. D8 Seite 1 vorletzter
Absatz: a dual-axis servo-controlled tracking mirror
device (gimbal) ..., vgl. Seite 3 drittletzter Absatz vier-
ter Satz: The measuring beam ... is then directed to
the center of the retroreflector of a ... target unit by the
gimbal mirror.)

und mit Hilfe eines am Objekt angeordneten und einen ein-

fallenden Laserstrahl unabhangig vom Einfallswinkel parallel

reflektierenden Reflektors
(vgl. D8 Seite 2 dritter Absatz: The target unit consists
of a dual-axes servo-controlled retroreflector),

wobei der Laserstrahl auf den Reflektor ausgerichtet wird
(vgl. D8 Seite 3 drittletzter Absatz vierter Satz: The
measuring beam ... is then directed to the center of
the retroreflector of a ... target unit by the gimbal mir-
ror.)

und den Reflektor wahrend einer Bewegung des Objektes

durch automatische Nachstellung der Laserstrahlrichtung

verfolgt
(vgl. D8 Seite 3 letzter Absatz zweiter Satz: The infor-
mation is used to determine the servo-actions for the
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tracking unit to drive the gimbal mirror in order to
maintain the beam constantly lock-on to the target.),

1G wobei Messdaten beziglich der Weglange (change of radial

distance of the target) des reflektierten Laserstrahles

(vgl. D8 Seite 3 drittletzte Absatz letzter Satz: The re-
flected beam is then returned to the laser receiver
which measures the change of radial distance of the

target.)

und beztglich der Richtung des Laserstrahles (mirror angles)

erzeugt werden

(vgl. D8 Seite 3 letzter Absatz zweiter und dritter Satz:
The information is used to determine the servo-actions
for the tracking unit to drive the gimbal mirror in order
to maintain the beam constantly lock-on to the target.
The combinations of the laser information and the mir-
ror angles yield the X, Y, Z positions of the target.;

Die Winkelstellung des Spiegels (mirror angles) an der
Verfolgungseinheit (for the tracking unit) hat einen Be-

zug zur Richtung des Laserstrahls.)

1H und wobei die Position des Reflektors und des Objektes aus

diesen Messdaten (laser information, mirror angles) berech-

net wird,

wobei

(vgl. D8 Seite 3 letzter Absatz vorletzter Satz: The
combinations of the laser information and the mirror
angles yield the X, Y, Z positions of the target.

Da der Reflektor am Objekt befestigt ist, gibt die Posi-
tion des Objekts auch die Position des Reflektors an,
vgl. D8 Seite 2 dritter Absatz letzter Satz: The retrore-

flector on the target ...)
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zusatzliche Messdaten (auf Grund des pitch & roll tilt sensor)

beziglich des Einfallswinkels des Laserstrahls in den Re-

flektor (incoming beam angles) erzeugt werden

(vgl. D8 Seite 2 zweiter vollstandiger Absatz: a dual-
axes (pitch & roll) tilt sensor;

vgl. Seite 3 vorletzter Absatz erster Satz: At the target,
part of the measuring beam is reflected to a two-di-
mensional (pitch & roll) sensor where the incoming
beam angles are monitored. The Information is fed to
the control computer which then commands the target
servo-system to rotate and maintain the retroreflector
perpendicular to the incoming beam at all time.;

Dem Fachmann wird beim Lesen dieser Fundstellen
auf Grund der Angabe “at the target” eindeutig Klar,
dass der Einfallswinkel am Objekt, und da der Laser-
strahl auf den Reflektor am Objekt gerichtet ist, der
Einfallwinkel in den Reflektor iberwacht werden soll.)

und dass die Position und rdumliche Orientierung des Objek-

tes

(vgl. D8 Seite 1 erster Satz: ... a six-dimensional
measuring device that tracks and measures the posi-
tion of a moving target in six axes; namely the X, Y, Z,

pitch, yaw, and roll axes.)

anhand der Messdaten bezuglich der Richtung (mirror

angles) und Weglange des Laserstrahles (laser information)

(vgl. D8 Seite 3 letzter Absatz vorletzter Satz: The
combinations of the laser information and the mirror

angles yield the X, Y, Z positions of the target.)

und anhand der zusatzlichen Messdaten (combinations of

the ... and the tilt sensor on the target) berechnet werden
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(Die D8 lehrt, dass die Kombinationen der Daten der
Winkelgeber und der Sensoren an der Zieleinheit zu
der gesuchten Orientierung des Objekts fihrt (pitch,
yaw, and roll information), vgl. D8 Seiten 3 und 4
Ubergreifender Satz: ...the combinations of the en-
coders and the tilt sensor on the target unit yield the
pitch, yaw, and roll information of the target with re-

spect to the tracking unit.).

Die Beklagte wendet sinngemaf ein, die Schrift D8 stelle lediglich einen Auszug
aus dem Benutzerhandbuch dar. Mangels Kenntnis der tbrigen Teile des Benut-
zerhandbuchs sei ihr die Mdglichkeit abgeschnitten, eventuell vorhandene Unter-
schiede zwischen der Lehre des Benutzerhandbuchs und dem Streitpatent zu er-
kennen und geltend zu machen. Die auf Seite 3 vorletzter Absatz angesprochene
Uberwachung der Einfallswinkel (incoming beam angles are monitored) erzeuge
jedenfalls kein Messdatum beziglich des Einfallswinkels, vielmehr werde lediglich
die Intensitat der eintretenden Strahlung betrachtet, allenfalls werde Gberwacht, ob
ein Einfallswinkel von 0° vorliege oder nicht. Die D8 offenbare somit nicht die An-
weisungen in den Merkmalen 11 und 1J des erteilten Anspruchsl. Im Ubrigen sei
die Lehre aus dem Auszug D8 unklar und lickenhaft. So bleibe unklar, wieviele
Sensor-Komponenten die Zieleinheit (target unit) trage und wo diese angeordnet
seien. Weiterhin bleibe das Messprinzip unklar. So erwdhne die D8 auf Seite 3
drittletzter Absatz zweiter Satz polarisierte Teilstrahlen (two orthogonally polarized
beams). Wie mittels polarisierter Strahlen Einfallswinkel oder Nick- und Rollbewe-

gungen gemessen werden kdnnten, lasse die D8 offen.

Diese Einwénde der Beklagten fihren aus den nachfolgend genannten Griinden

zu keiner anderen Beurteilung durch den Senat.

Falls diejenigen Teile des Benutzerhandbuchs, die nicht im Auszug D8 enthalten

sind, dem Fachmann eine andere, von der im Auszug D8 abweichende Lehre
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vermitteln sollten, wirde dies zu dem Fall fuhren, dass das Benutzerhandbuch
zwei technische Lehren enthielte, die der Fachmann jeweils auch fur sich allein in

Betracht ziehen wirde.

Der vorliegende Auszug aus dem Benutzerhandbuch D8 enthalt jedenfalls eine
hinreichend klare und konsistente Lehre zum technischen Handeln. Es trifft zu,

dass die D8 verschiedene Sensoren an der Zieleinheit (target unit) offenbart:

- einen Nick- und Giersensor in Form eines Drehwinkelgebers (pitch and a
yaw sensor (in the form of encoder)) und
- einen Zweiachsen-Neigungssensor fir Nick- und Rollbewegungen (a dual-

axes (pitch & roll) tilt sensor, vgl. D8 Seite 2 dritter Absatz erster Satz).

Fur die Beurteilung des Streitpatents ist der Zweiachsen-Neigungssensor fur Nick-
und Rollbewegungen relevant, dieser Sensor wird an anderen Stellen des Aus-
zugs D8 auch als zweidimensionaler Nick- und Rollsensor (two-dimensional (pitch
& roll) sensor) oder nur kurz als Neigungssensor (tilt sensor) bezeichnet. Von ei-
ner Uberwachung von Intensitaten des Laserstrahls ist in der Schrift D8 nicht die
Rede. Mit dem Zweiachsen-Neigungssensor fir Nick- und Rollbewegungen wer-
den vielmehr die Einfallswinkel des Laserstrahls am Ziel Gberwacht (vgl. D8 Sei-
te 3 vorletzter Absatz erster Satz). Entgegen der Auffassung der Beklagten ver-
steht der Fachmann diese Anweisung nicht einschrankend in dem Sinn, dass nur
auf einen einzigen Einfallwinkel von 0° gepruft wird, denn die Daten des Nei-
gungssensors werden dem Steuerungscomputer zugefuhrt, der dann das Servo-
system an der Zieleinheit anweist, den Retroreflektor zu drehen und diesen zu je-
der Zeit senkrecht auf den einfallenden Laserstrahl auszurichten (vgl. D8 Seite 3
vorletzter Absatz erster und zweiter Satz). FiUr eine solche Ausrichtung des Re-
flektors wird der Fachmann regelmaRig fortlaufend eine Regelgro3e erfassen
(Uberwachung des Einfallswinkels) und mit der FilhrungsgroRRe (Einfallswinkel 0°)
vergleichen, um betrags- und richtungsmalfige Abweichungen zu bestimmen. Im

Ubrigen fordert das Merkmal 11 keine unmittelbare Winkelmessung, sondern ledig-



-35 -

lich die Erzeugung eines Messdatums bezlglich des Einfallswinkels. Daher ver-
steht der Fachmann die Anweisung in der D8, die Einfallswinkel des Laserstrahls
am Ziel zu Gberwachen, nicht anders als die Anweisung im Merkmal 1I. Auf na-
here Angaben zum inneren Aufbau des Neigungssensors oder des Drehwinkelge-
bers, auf Angaben zum Messprinzip oder auf Angaben zur genauen Anordnung
der Sensoren an der Zieleinheit kommt es nicht an, auch der erteilte Anspruch

enthalt hierzu keine Anweisungen.

Der Auszug D8 lehrt weiterhin, dass die Kombinationen der Weglange des Laser-
strahls (radial distance, laser information) und Richtung des Laserstrahls (mirror
angles) die x-, y- und z-Positionen des Ziels ergeben. Die Kombinationen der Da-
ten des Drehwinkelgebers (encoders) und des Neigungssensors (tilt sensor on the
target) ergeben die Nick-, Gier- und Rollwinkel des Ziels, also die rdumliche Ori-
entierung des Objekts (vgl. D8 Seiten 3 und 4 Ubergreifender Satz). Damit gehen
— neben anderen Daten — alle im Merkmal 1J des erteilten Anspruchs 1 genann-
ten Messdaten in die Berechnung der Position und raumlichen Orientierung des
Objektes ein. Die D8 offenbart zwar keine Rechenvorschrift, wie aus den Mess-
daten die gesuchte Position und Orientierung berechnet werden kann, eine solche
Rechenvorschrift ist jedoch dem allgemeinen Fachwissen des Fachmanns zuzu-

rechnen, denn auch das Streitpatent schweigt hierzu.

3. Ob, nachdem sich der Gegenstand nach Anspruch 1 als nicht patentfahig
erweist, die jeweiligen Gegenstande der nebengeordneten Anspriche 9 und 10 fir
sich genommen schutzfahig sind, kann dahinstehen. Verteidigt ein Patentinhaber
wie hier das Streitpatent, das in seiner erteilten Fassung mehrere nebengeordnete
Anspriche umfasst, die nicht nur wegen unterschiedlicher Anspruchskategorien in
einem Nebenordnungsverhaltnis stehen, sondern sachlich unterschiedliche
Losungen enthalten, neben der erteilten Fassung hilfsweise mit mehreren An-
spruchsfassungen, ist aufzuklaren, in welchem Verhdltnis diese Hilfsantrage zu
einem nicht ausdrtcklich formulierten Petitum stehen sollen, einem formal vorran-

gigen Antrag auf Abweisung der das gesamte Streitpatent angreifenden Nichtig-
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keitsklage nur teilweise zu entsprechen, also bei fehlender Schutzfahigkeit des
Gegenstandes eines einzigen nebengeordneten Anspruchs nicht bereits das
Streitpatent insgesamt fur nichtig zu erklaren, sondern nur jeweils hinsichtlich der
einzelnen nebengeordneten Anspriche, bei denen ein Nichtigkeitsgrund auch tat-
sachlich besteht (vgl. BGH GRUR 2017, 57 [60] — Datengenerator). Vorliegend hat
die Beklagte, welche das Streitpatent mit dem gestellten Hilfsantrag 1 im Wesent-
lichen in der sich bereits durch den erteilten Anspruch 2 geschiitzten Fassung be-
schrankt verteidigt, aber in der mundlichen Verhandlung zu erkennen gegeben,
das Streitpatent, sofern sich der erteilte Anspruch 1, wie vorliegend der Fall, als
nicht schutzfahig erweist, vorrangig nach MalRgabe des gestellten Hilfsantrags 1
beschrankt zu verteidigen. Damit bedarf es keiner Erdrterung mehr, ob auch die
nebengeordneten Anspriche 9 und 10 zumindest nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit gegeniber dem Stand der Technik, insbesondere nach der Schrift D8,
beruhen.

[ll. Zum Hilfsantrag 1

Die Beklagte kann aber, nachdem sich das Streitpatent in der erteilten Fassung
als nicht patentfahig erweist, dieses in der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1
erfolgreich verteidigen, da diese zulassig ist und ihr keine Nichtigkeitsgriinde ent-

gegen stehen.

1. Gegeniber der erteilten Fassung weist die Fassung des Anspruchs 1 nach
Hilfsantrag 1 die zusatzlichen, zuldssigerweise dem urspringlich angemeldeten

und erteilten (Unter-) Anspruch 2 entnommenen Anweisungen auf, dass

2A die zusatzlichen Messdaten bezuglich des Einfallswinkels (a)
des Laserstrahles (5) in den Reflekto (3) durch einen Positi-
onssensor (12) erzeugt werden,

2B welcher Positionssensor (12) relativ zum Reflektor (3) statio-

nar derart angeordnet ist, dass ein unreflektiert durch eine
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Austrittsflache (11) oder Austritts6ffnung des Reflektors (3)
austretender zentraler Teil des Laserstrahles (5) auf den Po-
sitionssensor trifft und darauf ein Bild erzeugt, dessen Posi-

tion mit dem Einfallswinkel (a) korreliert ist.

Auch die Klagerin hat nicht bestritten, dass die jeweiligen Merkmale der Anspri-
che nach Hilfsantrag 1 in zulassiger Weise auf die urspringliche Offenbarung so-

wie auf die erteilte Fassung zurtickgehen.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist gegentber dem
Stand der Technik neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tatigkeit (Art. Il
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54, 56 EPU).

3.1 Der Patentfahigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1
steht der Stand der Technik nach dem Auszug aus dem Benutzerhandbuch D8

nicht entgegen.

3.1.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 gilt gegentber der D8
als neu. Denn diese offenbart dem Fachmann, in Worten des Anspruchs 1 ausge-

drickt, dass

2At1e die zusatzlichen Messdaten beziglich des Einfallswinkels
des Laserstrahles in den Reflektor durch einen zweiachsi-
gen Nick- und Rollsensor (a dual-axes (pitch & roll) tilt sen-
sor) erzeugt werden
(vgl. D8 Seite 3 vorletzter Absatz erster Satz: ...part of
the measuring beam is reflected to a two-dimensional
(pitch & roll) sensor where the incoming beam angles
are monitored,
vgl. D8 Seite 2 dritter Absatz erster Satz: a dual-axes

(pitch & roll) tilt sensor (Figure 7)),
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2B+ wobei ein reflektierter Teil des Laserstrahles (part of the
measuring beam is reflected) auf den Nick- und Rollsensor

trifft
(vgl. die vorstehend genannte Fundstelle D8 Seite 3

vorletzter Absatz erster Satz).

Dem Benutzerhandbuch D8 ist weder zu entnehmen, dass der zweiachsige Nick-
und Rollsensor durch einen Positionssensor gebildet wird (Restmerkmal 2A),
noch dass dieser relativ zum Reflektor stationar derart angeordnet ist, dass ein
unreflektiert durch eine Austrittsflache oder Austrittséffnung des Reflektors aus-
tretender zentraler Teil des Laserstrahles auf den Positionssensor trifft und darauf
ein Bild erzeugt, dessen Position mit dem Einfallswinkel korreliert ist (Restmerk-
mal 2B).

Entgegen der Auffassung der Klagerin zeigt insbesondere die Figur 7 des Benut-
zerhandbuchs D8 keine Austrittsflache oder Austritts6ffnung des Reflektors. Denn
in der Figur 7 sind die einzelnen Bestandteile der motorisierten Zieleinheit (LS-610
motorized target unit) — insbesondere der Retroreflektor — nicht einmal bezeichnet.
Im zentralen Bereich der Figur 7 ist zwar u. a. ein Kreis und innerhalb des Kreises
ein einzelner Punkt dargestellt und es mag sein, dass der Fachmann in diesem
Kreis die Frontflache eines Retroreflektors in seiner Vorderansicht vermutet. Ein-
zelheiten zum Aufbau des Retroreflektors sind in der Figur 7 jedoch nicht zu er-
kennen. So sind weder die drei senkrecht zueinander stehenden Flachen eines
Tripelprismas oder Tripelspiegels oder die von diesen gebildeten Kanten noch an-
dere Einzelheiten eines Retroreflektors erkennbar. Dem Punkt innerhalb des Krei-
ses in Figur 7 ordnet der Fachmann jedenfalls nicht mehr als die Kennzeichnung

eines Mittelpunkts zu.
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Ausschnitt aus Figur 7 im Benutzerhandbuch D8

Es trifft auch nicht zu — wie die Klagerin meint — dass der Einfallswinkel des Laser-
strahles in den Reflektor ausschlief3lich und nicht anders als anhand eines unre-
flektiert durch eine Austrittsflache (11) oder Austrittsoffnung des Reflektors (3)
austretenden zentralen Teil des Laserstrahles bestimmt werden kénnte. Denn die
Richtungen des einfallenden und ausfallenden (reflektierten) Laserstrahls sind
durch Grundgesetze der geometrischen Optik verknipft, und der Auszug D8 ver-
mittelt gerade die Lehre, zur Uberwachung der Einfallswinkel den reflektierten Teil
des Laserstrahl zu verwenden (vgl. D8 Seite 3 vorletzter Absatz erster Satz:
... part of the measuring beam is reflected to a two-dimensional (pitch & roll) sen-

sor where the incoming beam angles are monitored.).

3.1.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 beruht ausgehend
vom Stand der Technik nach dem Auszug aus dem Benutzerhandbuch D8 auch

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Fur den Senat ist keine Veranlassung des Fachmanns erkennbar, von der Lehre
aus dem Benutzerhandbuch D8 abzuweichen und nicht den reflektierten Teil des
einfallenden Laserstrahles, sondern stattdessen einen unreflektiert durch eine
Austrittsflache oder Austrittsoffnung des Reflektors austretenden zentralen Teil
des Laserstrahles bei der Erzeugung von Messdaten zu verwenden (Restmerkmal
2B).

Entgegen der Auffassung der Klagerin hat der Fachmann insbesondere keine

Veranlassung, ausgehend vom  Benutzerhandbuch D8 die  Schrift
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WO 98/07012 Al (= D3) in Betracht zu ziehen. Denn die Schrift D3 offenbart ein
spezielles Verfahren zur Bestimmung der Position eines Objekts, bei dem im Un-
terschied zu dem Verfahren aus dem Benutzerhandbuch D8 nicht eine einzige
(vgl. D8 Seite 1 vorletzter Absatz: single-beam laser), sondern zwei separate La-
serquellen 110, 123 und nach Strahlteilung insgesamt vier, durch ein System von
komplexen Blenden 117, 118 raumlich voneinander getrennte Teilstrahlen 114,
116, 126, 131 zum Einsatz kommen (vgl. D3 Figur 1).

— |d-direchon
cube corner 115 | lgetector 130

2-direction
detector 138, 139

beam 114, 116, /ﬁ?%
| 140

e e —

LA
_|II

|mashs 117, 118

FIG 1

Figur 1 aus Schrift D3 mit Ergdnzungen des Senats

Warum der Fachmann ausgehend vom Stand der Technik nach dem Benutzer-
handbuch D8 Uberhaupt ein derart abweichendes Verfahren aus der Schrift D3 in
Betracht ziehen, gerade die Anweisungen zur speziellen Ausbildung des Retrore-
flektors isoliert herauslosen und entgegen der expliziten Lehre bei dem Verfahren
aus dem Benutzerhandbuch D8 verwenden sollte, kann der Senat nicht erkennen.

Hierzu hat die Klagerin auch nichts vorgetragen.
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3.2 Auch der Stand der Technik nach der Schrift US 4 717 339 A (= D1) steht
der Patentfahigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 nicht
entgegen. Denn gegeniber der D1 gilt der Gegenstand des Anspruchs 1 nach

Hilfsantrag 1 als neu und auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend.

Die Schrift D1 beschreibt verschiedene Ausgestaltungen von Laser-Messverfah-
ren. In Verbindung mit Figur 1 der Schrift D1 werden ein Verfahren und eine ent-
sprechende Anordnung zur Bestimmung der Position und der raumlichen Orientie-
rung eines Objekts beschrieben. Dabei wird sowohl ein Planspiegel am Laser (tra-
cking mirror, vgl. Figur 1 Bezugszeichen 28) als auch ein Planspiegel am Objekt
(target mirror, vgl. Figur 1 Bezugszeichen 24) entsprechend der Objektbewegung

nachgefuhrt.

30

LASER TRACKING ROBOT
P— CONTROL
COMPUTER

26 ')
TRACKING MIRROR
w5 SYSTEN / 12
/ X
,; ; FIG |

Fig. 1 aus Schrift D1

Hingegen betrifft das Ausfihrungsbeispiel gemal Figur 6 der Schrift D1 ein Ver-
fahren und eine entsprechende Anordnung zur Bestimmung ausschlief3lich der
Position eines Objekts. Die Orientierung des Objekts wird in diesem Ausfihrungs-
beispiel nicht bestimmt. Lediglich der Spiegel an der Quelle (vgl. D1 Figur 6 Be-
zugszeichen 28) wird entsprechend der Objektbewegung nachgefihrt. Auf die

Orientierung des Retroreflektors am Objekt (vgl. D1 Figur 6 Bezugszeichen 120)



-42 -

und damit die des Objekts kommt es nicht an, der Retroreflektor wird nicht nach-
gefuhrt (vgl. D1 Spalte 8 Zeilen 42 bis 44 und Spalte 8 Zeilen 59 bis 63).

TARGET MIRROR i

FIG.6 (RETRUREFLECTOR ¥
,LE A
12 A
_z‘i--—-"”"—_ 2 ] Y
_'__'_'_'___,_,-'—'—" - 120 H
u,(
Yo
e
50% R

1

Figur 6 aus Schrift D1

Das in Verbindung mit Figur 1 der Schrift D1 beschriebene Verfahren verwendet

somit entgegen der Anweisung im Merkmal 1E weder einen

1E+ei ... unabhangig vom Einfallswinkel parallel reflektierenden
Reflektor

noch zeigt es den Teil der Anweisungen im Merkmal 2B, wonach

ein

2B+ei ... Positionssensor ... derart angeordnet ist, dass ein unre-
flektiert durch eine Austrittsflache oder Austritts6ffnung des
Reflektors austretender zentraler Teil des Laserstrahles auf
den Positionssensor trifft und darauf ein Bild erzeugt, des-

sen Position mit dem Einfallswinkel korreliert ist.

Und das in Verbindung mit Figur 6 der Schrift D1 beschriebene Verfahren ist ent-
gegen der Anweisung im Teilmerkmal 1A kein
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1Atei Verfahren zur Bestimmung ... der raumlichen Orientierung
eines Objekts (2),

noch werden bei dem Verfahren entsprechend den Anweisungen in den Merkma-
len 11, 2A und 2B bzw. in dem Teilmerkmal 1J

11 zusatzliche Messdaten bezuglich des Einfallswinkels des
Laserstrahls in den Reflektor erzeugt,

1Jteii die ... raumliche Orientierung des Objektes anhand der
Messdaten bezuglich der Richtung und Weglange des La-
serstrahles und anhand der zusatzlichen Messdaten be-
rechnet,

2A  die zusatzlichen Messdaten bezuglich des Einfallswinkels
des Laserstrahles in den Reflektor durch einen Positions-
sensor erzeugt,

2B welcher Positionssensor relativ zum Reflektor stationar der-
art angeordnet ist, dass ein unreflektiert durch eine Aus-
trittsflache oder Austritts6ffnung des Reflektors austreten-
der zentraler Teil des Laserstrahles auf den Positions-
sensor trifft und darauf ein Bild erzeugt, dessen Position mit

dem Einfallswinkel korreliert ist.

Daher offenbart keines der in der Schrift D1 beschriebenen Ausfuhrungsbeispiele
— und im Ubrigen auch nicht ihre Zusammenschau — samtliche Merkmale des An-
spruchs 1 nach Hilfsantrag 1. Es ist auch weder erkennbar noch seitens der Kla-
gerin etwas hierzu vorgetragen, dass die fehlenden Merkmale in der D1 aus dieser
heraus oder in Kombination mit einem anderen Stand der Technik fir den Fach-

mann zum Prioritatszeitpunkt nahegelegen hatten.
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3.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 gilt auch gegenuber
dem Stand der Technik nach der Schrift WO 98/07012 Al (= D4) als neu und auf

einer erfinderischen Téatigkeit beruhend.

Die Schrift D4 beschreibt ebenfalls verschiedene Laser-Messverfahren (vgl. D4
Seite 4 Zeilen 7 bis 12 sowie Figuren 1, 2 und 3). Fur die Beurteilung des Streit-

patents ist das Verfahren relevant, welches mit der Anordnung gemafR Figur 3

durchgefuhrt wird.
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Fig. 3 aus D4 mit Ergdnzungen des Senats

Das typischerweise fur eine Werkzeugmaschine vorgesehene Messsystem 300
umfasst einen Laser 102, der auf dem Maschinentisch montiert ist, sowie ein Sen-
sorgehause 302, welches an dem Werkzeugkopf der Maschine montiert ist (vgl.
D4 Seite 8 Zeilen 27 bis 29 und Seite 9 Zeilen 3 bis 6). Das Messsystem kann
Bewegungen des Werkzeugkopfs in sechs Achsen erfassen, namlich Verschie-
bungen in x-, y- und z-Richtung (X, Y, and Z displacements) sowie Gier-, Nick-

und Rollbewegungen (pitch, yaw, and also roll, vgl. Seite 8 Zeilen 18 bis 21).
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Das Ausfuhrungsbeispiel in Figur 3 der Schrift D4 zeigt entgegen der Anweisun-
gen in den Teilmerkmalen 1F, 1G und 1J weder ein Verfahren,

1F1ei wobei der Laserstrahl ... den Reflektor wéhrend einer Be-
wegung des Objektes durch automatische Nachstellung der
Laserstrahlrichtung verfolgt,

1Gteii Wobei Messdaten ... beziglich der Richtung des Laser-
strahles (5) erzeugt werden

1Jteii und die Position und rdumliche Orientierung des Objektes
anhand der Messdaten bezuglich der Richtung ... berech-

net werden,

noch ist bei dem Verfahren entsprechend der Anweisungen im Teilmerkmal 2B ein

2Bt Positionssensor relativ zum Reflektor stationar derart ange-
ordnet, dass ein unreflektiert durch eine Austrittsflache oder
Austrittsoffnung des Reflektors austretender zentraler Tell
des Laserstrahles auf den Positionssensor trifft.

Daher offenbart das Ausfuihrungsbeispiel gemaR Figur 3 und im Ubrigen keines
der in der Schrift D4 beschriebenen anderen Ausfihrungsbeispiele — auch nicht in
ihrer Zusammenschau — sdmtliche Merkmale des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1.
Es ist auch weder erkennbar noch seitens der Klagerin etwas hierzu vorgetragen
worden, dass die fehlenden Merkmale in der D4 aus dieser heraus oder in Kombi-
nation mit einem anderen Stand der Technik fir den Fachmann zum Prioritatszeit-

punkt nahegelegen hatten.

3.5 Die Schrift D3 liegt nach den vorstehenden Uberlegungen weiter ab als der
Auszug aus dem Benutzerhandbuch D8. Auch ausgehend vom Stand der Technik
nach dieser Schrift gilt der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 als

neu und auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend. Gegenteiliges hat auch die
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Klagerin nicht geltend gemacht.

3.6 Die von der Klagerin tGber die vorgenannten Schriften hinaus in Bezug ge-
nommenen weiteren Unterlagen und geltend gemachten offenkundigen Vorbenut-
zungen bilden keinen Stand der Technik nach Art. 54 EPU und sind daher bei der
Prufung der Patentfahigkeit der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1 nicht zu be-

ricksichtigen.

3.6.1 Zum Abschlussbericht “Final report on a Next generation Laser Tracking
Systems for Robot Position Measurement”, NASA Phase Il SBIR” (= D6) hat die
Klagerin vorgetragen, der Abschlussbericht D6 sei unmittelbar nach dem auf ihr
angegebenen Datum (10. Juni 1998) in die Bibliothek der NASA aufgenommen
worden; diese sei offentlich zugénglich. Zudem héatten Kopien des Abschlussbe-
richts bei der NASA angefordert werden kdnnen. Ferner sei eine Zusammenfas-

sung des Projekts im Internet (= K11) zuganglich gewesen.

Da die Beklagte diesen Vortrag bestritten hat, ware es Sache der Klagerin auf-
grund der ihr obliegenden erhdhten Mitwirkungspflicht, fur ihre seitens des Senats
nicht ohne Weiteres Uberprifbare Behauptung einen Nachweis — etwa durch eine
Bestatigung der NASA-Bibliothek — sowohl fur das Einstellen der D6 als auch fur
die offentliche (d. h. fur jedermann bestehende) Zugénglichkeit der von der Klage-
rin nicht konkret bezeichneten NASA-Bibliothek zu flihren. Einen entsprechenden

Nachweis hat die Klagerin nicht erbracht.

Soweit die Klagerin hierzu als Anlage K16 sogenannte SBIR-Regularien der NASA
aus dem Jahre 2002 vorgelegt und hierzu unter Verweis auf K16 Seite 19 Ab-
schnitt 5.8.3 die Auffassung vertreten hat, dass sich die NASA (,die Regierung®)
zwar Verschwiegenheitsverpflichtungen fir vier Jahre auferlegt habe, die aller-
dings lediglich einseitig gewesen seien, so dass eine Verschwiegenheitspflicht
nicht bestehe, sobald der Vertragspartner selbst Inhalte des Projekts offenlege,

und die Mitarbeiter der NASA, die eine Kopie des Abschlussberichts erhalten hat-
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ten, damit als Offentlichkeit anzusehen seien, vermag sich der Senat dieser
Sichtweise schon aus logischen Grinden nicht anzuschlieen. Denn auch falls,
entgegen ublicher Gepflogenheiten, nur eine einseitige Verschwiegenheitspflicht
der NASA bestanden hatte, waren deren Mitarbeiter nicht als Teil der Offentlich-
keit anzusehen. Somit fihrt die Ubermittlung von Informationen, wie vorliegend
der Schrift D6, an die NASA nicht zu deren Offenkundigwerden.

Die behauptete Veroffentlichung der Zusammenfassung des Projekts K11 in das
Internet kann dahinstehen, denn diese Zusammenfassung zeigt weder alle Merk-
male des Anspruchs 1 nach Hilfsantragl noch legt sie diese nahe.

3.6.2 Ob der im Abschlussbericht D6 beschriebene Gegenstand eines ,Next ge-
neration Laser Tracking Systems” (NGLTS) an die NASA geliefert wurde, kann
dahinstehen, denn selbst im Fall einer Lieferung ist der gelieferte Gegenstand we-
gen einer zumindest konkludenten Geheimhaltungsvereinbarung der Vertrags-

parteien nicht der Offentlichkeit zuganglich geworden.

Nach dem klagerischen Vortrag soll der Gegenstand, der von dem Mutterunter-
nehmen der Klagerin (A...) im Auftrag der NASA entwickelt worden sein soll, an
die Auftraggeberin, also die NASA, geliefert worden sein. Eine blo3e Lieferung an
den Auftraggeber flr einen erst noch in dessen Auftrag zu entwickelnden techni-
schen Gegenstand reicht aber fir eine offentliche Zuganglichkeit nicht aus. Denn
bei Neuentwicklungen ist immer mit dem Entstehen gewerblicher Schutzrechte zu
rechnen. Insofern ist eine Geheimhaltungsverpflichtung zwischen den Vertrags-
parteien jedenfalls implizit — wie auch die Beklagte zu Recht betont — Ublich. Die
Frage, welcher Vertragspartei in diesem Fall das Schutzrecht zusteht und unter
welchen Voraussetzungen die andere Partei zur Weitergabe des technischen
Wissens oder auch nur des mdglichen Gegenstandes berechtigt ist, wird Gblicher-
weise vertraglich geregelt. Dass der hier in Rede stehende konkrete Vertrag zwi-
schen der NASA und der A... geregelt haben sollte, dass keine Geheimhaltungs-

verpflichtung besteht, ist von der Klagerin nicht vorgetragen worden und mangels
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Vorlage des Vertragsdokuments auch nicht beurteilbar. Das geht aber zu Lasten
der Klagerin.

Auch ihr Vortrag dazu, dass der entwickelte Gegenstand zu einem o6ffentlichen
Forderprogramm in den USA gehéren soll, reicht als solcher nicht aus, eine Zu-
ganglichkeit in der Offentlichkeit zu begriinden. Entgegen der Ansicht der Klagerin
belegen die von ihr abstrakt, d. h. ohne konkreten Bezug zu dem hier in Raum
stehenden Projekt NASA/A..., vorgelegten normativen Grundlagen zur Wirt-

schaftsforderung sogar die vorstehenden Ausfuhrungen. Denn danach wird den
beteiligten Unternehmen ja gerade das Recht zur ,Zuriickhaltung von Daten®, also
dem Nicht-der-Offentlichkeit-zuganglich-Machen von technischen Kenntnissen
ausdrucklich eingerdumt. Das allein spricht schon fir eine implizite Geheimhal-
tungspflicht. Hinzu kommt das Recht des beteiligten Unternehmens auf Patentie-
rung, was unterlaufen wirde, wenn die gewonnenen technischen Kenntnisse frei
vertffentlicht werden koénnen, wie die Klagerin suggerieren mochte. Schliel3lich
maogen noch so viele Unternehmen an einem Projekt beteiligt sein: Solange tech-
nisches Wissen innerhalb der beteiligten Unternehmen, also eines tberschauba-
ren Kreises (und mag er noch so grol3 sein), bleiben, handelt es sich gerade nicht
um ein ,0Offentliches” Zuganglichmachen. Denn dieses erfordert, dass die Kenntnis
jederzeit nach dem von den Forderteilnehmern gewollten Verfahrensablauf an ei-
nen beliebigen Dritten gelangen kann, also die gewonnenen technischen Kennt-
nisse bei den hier durch die 6ffentliche Hand geférderten Projekten auch jederzeit
an Personen gelangen konnen, die nicht am Projekt beteiligt sind. Dafiir geben die

vorgelegten Dokumente der Klagerin aber nichts her.

Hiergegen hat die Klagerin eingewandt, es habe sich um keine Auftragsarbeit ge-
handelt, vielmehr habe die NASA nur ein grobes Thema vorgegeben, an dem sie
derzeit arbeitet und fur das Beitrage willkommen seien. Aus diesem Grund kénne
die Rechtsprechung fur konkludente Geheimhaltungsvereinbarungen nicht ange-

wandt werden.
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Die Klagerin geht hier von einer sehr reduzierten Bedeutung des Wortes ,Auf-
tragsarbeit* aus. Darunter scheint sie lediglich die Bestellung eines vom Auftrag-
geber konkret vorgegebenen Gegenstands zu verstehen. Dies ist zwar mdglich,
hierauf kommt es aber nicht an. So fallt etwa auch die Bestellung eines vom Auf-
tragnehmer nach eigenen Vorstellungen zu entwickelnden oder zu entwerfenden
Gegenstands (typischer Fall ist die Beauftragung eines Kunstlers, aber auch die
Entwicklung neuer technischer Gegenstande im Auftrag des Bestellers) unter
Werkvertragsrecht, so dass sich auch hierbei in der Regel eine (falls nicht aus-
dricklich vereinbart, so jedenfalls vertragsnaturgemal} stillschweigende) Geheim-
haltungsverpflichtung ergibt. MaRRgeblich ist zudem nicht die Rechtsnatur des Ver-
trages selbst, sondern vielmehr allein, ob die Lieferung auf einem Vertrag beruht,
der, sofern dies zwischen den Parteien nicht bereits ausdricklich vereinbart wor-
den ist, jedenfalls aufgrund der Interessenlagen der Vertragsparteien eine gegen-
seitige (dann konkludente) Geheimhaltungsverpflichtung der Vertragsparteien na-
helegt. Es ist aber kaum vorstellbar, dass die NASA Entwicklungen abruft und for-
dert, die ggf. patentrechtlich relevant waren, an denen die NASA aber nicht nur zur
Verwendung des entwickelten Gegenstandes durch sie selbst wie ein beliebiger
Dritter um Lizenzierung bitten musste, deren Vergabe im Belieben des Beauftrag-
ten stiinde, sondern die von dem von ihr geférderten Unternehmen auch noch
mangels Geheimhaltungsverpflichtung ohne Wissen und Wollen der NASA, die
sich durch die Forderung zumindest einen Know-how-Vorsprung vor sonstigen
Institutionen und Unternehmen, wenn nicht sogar eine privilegierte Berechtigung
am entwickelten Gegenstand (sei es als Mitberechtigte an einem den Gegenstand
betreffenden Patent oder zumindest an einer exklusiven Lizenz an diesem) ver-
spricht, an jeden Dritten weitergegeben werden darf. Vielmehr entspricht es ge-
rade der Natur einer Forderung von (patentrechtlich spater schitzenswerten) Ge-
genstanden, dass der Forderer Exklusivrechte an dem geférderten Gegenstand
erwirbt. Das dirfte mit einer Berechtigung des Entwicklers zur Weitergabe seines
Wissens an Dritte ohne Zustimmung des Foérderers kaum zu vereinbaren sein.
Zumindest bei Gegenstdnden, denen auch eine militarische Bedeutung zukom-

men konnte, wird dies ausgeschlossen sein. Der sich aus dem Foérderzweck erge-
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bende Ausschluss einer solchen Weitergabe an beliebige Dritte wird juristisch
aber als ,Geheimhaltungsverpflichtung“ bezeichnet.

3.6.3 Die von der Klagerin behaupteten Vorfihrungen eines NGLTS im Friuhling
1998, die angeblich im Vorfeld der Lieferung an die NASA erfolgt sein sollen, sind
von ihr schon nicht hinreichend substantiiert dargelegt worden.

Wann die Vorfuhrung genau stattfand, wurde von der Klagerin nicht konkretisiert
(6ffentliche Vorfuihrung ,im Vorfeld zu der Lieferung®; Prasentation an der Univer-
sitdt Maryland ,im Fruhling 1998%). Es ist auch nicht vorgetragen, inwiefern die be-
haupteten Vorfuhrungen o6ffentlich zuganglich waren. Auch die diesbeztglichen
von der Klagerin vorgelegten Erklarungen (“Declaration of Facts®) geben hierfur

nichts her:

- Die in der K6 Nr. 23 hierzu gemachten Angaben sind viel zu vage, um
einen genauen Zeitpunkt und Inhalt der Vorfihrungen zu belegen. Die
Angabe, es habe sich um eine ,6ffentliche” Vorfihrung in den Labor-
raumen des Vertragspartners gehandelt, gibt lediglich eine rechtliche
Wertung wieder, ohne diese mit Tatsachen (wer war eingeladen? wer

hat teilgenommen?) zu versehen.

- Die Ausfuhrungen in der K7, hier Nr. 38 bis 40, denen zu Folge die Vor-
fuhrung in den A...-Laboren nur ein Treffen gewesen sei, wobei auch
hier ndhere Abgaben zu den Teilnehmern und dem Inhalt des Treffens
fehlen, sprechen bereits gegen eine offentliche Zuganglichkeit i. S. d.
Art. 54 EPU. Soweit dabei ohne weitere Darlegung behauptet wird, eine
(weitere) Vorfiihrung in den A...-Laboren sei ,Mitgliedern der Offentlich
keit* vorgefiihrt worden, handelt es sich wiederum um eine rechtliche

Wertung ohne sie belegende tatsachliche Angaben.
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- Die Ausfuhrungen in der K8 und der K9 enthalten keinerlei Angaben zu
den angeblichen Vorfihrungen, so dass sie von vornherein als Indiz fur

eine offentliche Zugéanglichkeit ausscheiden.

Weder in Verbindung mit der behaupteten offentlichen Vorfiihrung noch der be-
haupteten Prasentation an der Universitat von Maryland ist fir den Senat erkenn-
bar, was, insbesondere, dass dort der relevante Inhalt der Schrift D6 der Offent-
lichkeit bekannt geworden ist. In den verschiedenen von der Klagerin vorgelegten
Erklarungen (K6 Nummer 23, K7 Nummern 37 bis 40) ist diesbeziglich lediglich
angegeben, dass das voll funktionsfahige NGTLS, also das Messsystem als sol-
ches, vorgefuhrt wurde. Ob und welche Einzelheiten des inneren Aufbaus des
NGTLS bei diesen Vorfliihrungen gezeigt und damit fur die Teilnehmer erkennbar
waren, ist den verschiedenen Erklarungen nicht zu entnehmen. Eine Demonstra-
tion der Fahigkeiten (demonstrated the capabilities of the NGLTS) bzw. eine Vor-
fuhrung des kompletten Messsystems (demonstrated the complete NGLTS)
schliel3t nicht notwendigerweise ein, dass beispielsweise der innere Aufbau des
Sensors gemaR Figur 3 aus der Schrift D6 fir die Offentlichkeit bei diesen Vorfiih-

rungen erkennbar war.

Die vorgelegten Erklarungen K6 bis K8 geben dem Senat wegen der oben darge-
legten Méangel auch keinen Anlass, die Erklarenden als Zeugen zu vernehmen.
Denn ohne nahere Aufklarung seitens der Klagerin, was mit den AuRRerungen in
den eidesstattlichen Versicherungen gemeint sein soll, insbesondere ohne sub-
stantiierten Vortrag dazu, wann genau wo was demonstriert wurde und wer Zu-
gang zu den angeblichen Vorfihrungen hatte, ware eine Vernehmung der Zeugen
ein bloRer Ausforschungsbeweis. Zwar ist der Senat zur Amtsermittlung verpflich-
tet (8 87 PatG). Das kann aber nicht bedeuten, dass der Senat das, was im vorlie-
genden Zusammenhang der Mitwirkungspflicht einer Partei obliegt, statt ihrer von
sich aus ermittelt; denn dann wirde er die Sache einer Partei (hier: der Klagerin)
einseitig bevorzugen und den Gegner hierdurch einseitig benachteiligen; hierzu ist

der Senat aber nach der Rechtsprechung des BGH weder berechtigt noch ver-
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pflichtet (vgl. BGH GRUR 2013, 1272 — Tretkurbeleinheit; GRUR 2015, 365 —

Zwangsmischer).

Auch der Vortrag der Klagerin nach dem gerichtlichen Hinweis gibt fir eine abwei-
chende Beurteilung keine Veranlassung. Zwar hat die Klagerin zu den Vorfiuihrun-
gen weitere Ausfuhrungen unter Beweisangebot durch Zeugen gemacht und hier-
Zu vorgetragen, der Vortrag sei im Rahmen eines bestimmten Programms erfolgt,
dessen Ziel es gewesen sei, innovative Ideen aus den Laboratorien der Universitat
von Maryland in Produkte zu wandeln und innovative Unternehmen der Region zu
unterstitzen. Beim Vortrag seien Mitglieder der Universitat und der am Programm
teiinehmenden Partner anwesend gewesen. Da zwischen den Partnern keine Ver-

trdge bestanden hatten, sei die Prasentation 6ffentlich gewesen.

Da allerdings Unterlagen zu dem Vortrag, auf den sich die Klagerin beruft, von ihr
nicht vorgelegt wurde, kann nicht Uberprift werden, ob der angebliche Vortrag tat-
sachlich Merkmale der patentgemaRen Erfindung prasentierte. Damit erweist sich
der klagerische Vortrag schon aus diesem Grund als nicht geeignet, den behaup-
teten Stand der Technik zu belegen.

Aber auch hinsichtlich der Frage der 6ffentlichen Zuganglichkeit belegt der Vortrag
der Klagerin entgegen ihrer Ansicht bereits, dass ein 6ffentlicher Vortrag nicht vor-
gelegen haben kann. Denn zugangsberechtigt waren nach den Ausfihrungen der
Klagerin gerade nicht beliebige Dritte, sondern nur die Angehdorige der Universitat
und der am Programm teilnehmenden Partner (Unternehmen). Soweit im Schrift-
satz vom 15. Marz 2018 behauptet wird, auch ,andere interessierte Mitglieder der
Offentlichkeit* hatten teilgenommen, ist dies eine unsubstantiierte Angabe unter
Aufgreifen dessen, was eigentlich durch Sachvortrag belegt werden soll (,Offent-
lichkeit*); dieser Vortrag kann daher eine Zuganglichkeit des Vortrags in der Of-
fentlichkeit nicht belegen. Zudem waren die Partner mit der den Vortrag durchfih-
renden Universitat vertraglich verbunden. Aus dem Programmziel ergibt sich — wie

vorstehend bei der NASA — aber eine stillschweigende Geheimhaltungsverpflich-
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tung der teilnehmenden Universitdtsangehdrigen und der Programmteilnehmer
(Partner). Dass zwischen den Partnern keine Vertrage bestanden, spielt keine
Rolle; denn ein Vortrag vor einem begrenzten Publikum (woflr es nicht auf die
Zahl der Zuhoérer ankommt), das aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit dem
Vortragsveranstalter zur Geheimhaltung verpflichtet ist, ist aufgrund der Gesamt-
umstande nicht offentlich. Insofern ist auch dieser Vortrag der Klagerin nicht ge-
eignet, einen angeblichen Stand der Technik zu belegen; aus diesem Grund be-

durfte es dazu auch keiner Zeugenvernehmung.

3.6.4 Der von der Klagerin schlie3lich noch behauptete Verkauf eines 6D-Sys-
tems an die Tennessee Tech University ist nicht hinreichend substantiiert vorge-

tragen.

Zwar kann dem Anlagenkonvolut K17 die Lieferung einer , Tracker Unit* enthom-
men werden, um welche es sich handelt und welche Eigenschaften diese aufwies,
wird in der K17 aber nicht spezifiziert. Unklar ist zudem, ob es sich bei der Zeich-
nung auf Seite 3 der K17 tatsachlich um die ,next page“ handelt, auf welche sich
das auf Seite 2 der K17 wiedergegebene Fax bezieht. Dagegen spricht, dass der
Druck auf Seite 3 sehr viel klarer ist als der des Textes des Faxes auf Seite 2 der
K17. Zudem fehlen Nachweise dazu, dass dieses Fax nebst Anlage ,next page*“
tatséchlich gesendet wurde. Insofern reichen die vorgelegten Unterlagen als Beleg
fur einen Verkauf an die Tennessee Tech University nicht aus.

4. Auch die Gegenstande der auf den Anspruch 1 mittelbar rickbezogenen
nebengeordneten Anspriche 8 und 9 gemal3 Hilfsantrag 1 sind offensichtlich ge-
genuber dem Stand der Technik neu und beruhen auf einer erfinderischen Tatig-
keit (Art. Il 86 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52,
54, 56 EPU).

5. Den Unteranspruchen nach Hilfsantrag 1, welche vorteilhafte Ausgestaltun-

gen des Erfindungsgegenstands betreffen, begegnen ebenfalls keine Bedenken.
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Solche hat auch die Klagerin nicht geltend gemacht.

6 Auch sonstige Nichtigkeitsgrinde, welche dem Bestand des Streitpatents in
der Fassung nach Hilfsantrag 1 entgegenstehen konnten, sind weder erkennbar

noch seitens der Klagerin geltend gemacht.

V.

Da somit der mit Hilfsantrag 1 vorgelegte Anspruchssatz zulassig ist und ihm kei-
ne Nichtigkeitsgrinde entgegenstehen, war das Streitpatent mit Wirkung fur die
Bundesrepublik Deutschland nur insoweit teilweise flr nichtig zu erklaren, als es
Uber die Fassung gemal Hilfsantrag 1 hinausgeht, und die weitergehende Klage

abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.
Der Senat hat dabei bertcksichtigt, inwieweit sich die beschrénkte Verteidigung
des Streitpatents auf den wirtschaftlichen Wert des Streitpatents auswirkt. Da sich
dieser nach Einschatzung des Senats infolge der Beschrankung in etwa halbiert
haben durfte, ist es gerechtfertigt, die Kosten des Rechtsstreits gegeneinander

aufzuheben.

Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG
i. V.m. 8§ 709 ZPO.
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C.
Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach MalRRgabe der
Verordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBI. | S. 2130)
eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zu-
gelassenen Rechtsanwaltin oder Patentanwaéltin oder von einem in der Bundes-
republik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unter-
zeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elekt-
ronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen
elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich
zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die
Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erkla-
rung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Beru-
fungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen

Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftlich beim Bundesge-
richtshof, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches
Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes
(www.bundesgerichtshof.de/erv.html) tbertragen werden. Die Berufungsfrist be-

ginnt mit der Zustellung des in vollstéandiger Form abgefassten Urteils, spatestens
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aber mit dem Ablauf von finf Monaten nach der Verkiindung. Die Frist ist nur ge-

wahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Friehe Schwarz

Richter
Schwarz ist
wegen Urlaub
gehindert zu
unterschreiben

Friehe

Muller

Richter
Mduller ist
wegen Urlaub
gehindert zu
unterschreiben

Friehe

Arnoldi

Dr. Haupt
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	I. Zum Gegenstand des Streitpatents
	In der erteilten Fassung ist das Streitpatent für nichtig zu erklären, da ihm der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPÜ) entgegensteht, weil es in diese...
	1. Aufgrund der Beweisaufnahme durch Einvernahme des Zeugen Q… sieht es der Senat als erwiesen an, dass die D8 vor dem Prioritätstag des Streitpatents, also vor dem 28. Juli 1999, der Öffentlichkeit zugänglich war.
	1.1 Der Zeuge hat ausgesagt, dass er im Oktober 1993 eine Tätigkeit in der Universität von Michigan aufgenommen und Ende 1993, d. h. November/Dezember 1993, oder früh im Jahr 1994, d. h. Januar/Februar 1994, erstmals den Laser-Tracker LTS-610 gesehen...
	An das Gerät könne er sich deshalb noch so gut erinnern, weil es ungewöhnlich aussehe, nämlich wie ein Roboter, rot und mit einem kleinen Roboterkopf. Als er den Laser-Tracker erstmals gesehen habe, sei ihm gesagt worden, dass er mit diesem Gerät arbe...
	1.2 Der Zeuge hat in der mündlichen Verhandlung zwei von ihm noch aufgefundene Kopien vorgelegt. Durch Augenscheinseinnahme hat der Senat hierbei festgestellt, dass die Seite 6 der Anlage K18, die unstreitig dem Deckblatt der Anlage D8 entspricht, m...
	1.3 Der Senat hat keine Veranlassung, an der Richtigkeit dieser Angaben des Zeugen zu zweifeln. Er war ersichtlich darum bemüht, nur solche Angaben zu machen, die ihm angesichts des lange zurückliegenden Zeitraums noch erinnerlich waren, ohne dem etw...
	1.4 Aufgrund der Aussage des Zeugen steht zur Überzeugung des Senats (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 286 ZPO) fest, dass ein Laser-Tracker mit den in der D8 bzw. der identischen Anlage zur K18 genannten Eigenschaften vor dem Prioritätstag des Streitpate...
	1.5 Da technisch kundige Mitglieder der Universität Michigan als unbeteiligte Dritte von den technischen Eigenschaften des Laser-Trackers somit jederzeit und unbeschränkt Kenntnis nehmen konnten, sind die der D8 entnehmbaren technischen Informationen...
	1.6 Soweit die Beklagte hiergegen eingewandt hat, es sei von einer konkludenten Geheimhaltungsvereinbarung zwischen dem Verkäufer und der University of Michigan als Käuferin auszugehen, kann der Senat dem nicht folgen. Denn weder sind aus den Umständ...
	Aus dem bloßen Umstand, dass die Universität den gelieferten Laser-Tracker zu Forschungszwecken verwendete, kann eine solche Geheimhaltungsvereinbarung nicht geschlossen werden. Denn nach Aussage des Zeugen war der Laser-Tracker nicht selbst Forschun...
	Auch aus der Angabe des Zeugen, dass es sich um ein damals auf dem Markt neues Gerät mit deutlich erweitertem Messumfang gehandelt habe, das zunächst ein fehlerhaftes, später ausgewechseltes Lasersystem hatte, kann eine stillschweigende Geheimhaltung...
	1.7 Im Ergebnis steht daher zur Überzeugung des Senats fest, dass die D8 zum relevanten Stand der Technik i. S. d. Art. 54 Abs. 1 EPÜ gehört und daher bei der Frage, ob sie der Patentfähigkeit des Streitpatents entgegenstehen kann, heranzuziehen ist.
	2. Der Auszug aus dem Benutzerhandbuchs D8 beschreibt den Laser-Tracker LTS-610 als 6D-Messgerät, das die Position eines sich bewegenden Ziels in sechs Freiheitsgraden verfolgt, nämlich in Bezug auf die x-, y-, z-, Nick-, Gier- und Rollachse. Der Lase...
	Figur 1 aus dem Benutzerhandbuch D8
	Der Auszug aus dem Benutzerhandbuch D8 offenbart alle Anweisungen in den Merkmalen des erteilten Anspruchs 1. Aus dem Auszug D8 ist dem Fachmann in Worten des erteilten Anspruchs 1 ausgedrückt, nämlich Folgendes bekannt geworden: ein
	Die Beklagte wendet sinngemäß ein, die Schrift D8 stelle lediglich einen Auszug aus dem Benutzerhandbuch dar. Mangels Kenntnis der übrigen Teile des Benutzerhandbuchs sei ihr die Möglichkeit abgeschnitten, eventuell vorhandene Unterschiede zwischen ...
	Diese Einwände der Beklagten führen aus den nachfolgend genannten Gründen zu keiner anderen Beurteilung durch den Senat.
	Falls diejenigen Teile des Benutzerhandbuchs, die nicht im Auszug D8 enthalten sind, dem Fachmann eine andere, von der im Auszug D8 abweichende Lehre vermitteln sollten, würde dies zu dem Fall führen, dass das Benutzerhandbuch zwei technische Lehren e...
	Der vorliegende Auszug aus dem Benutzerhandbuch D8 enthält jedenfalls eine hinreichend klare und konsistente Lehre zum technischen Handeln. Es trifft zu, dass die D8 verschiedene Sensoren an der Zieleinheit (target unit) offenbart:
	Für die Beurteilung des Streitpatents ist der Zweiachsen-Neigungssensor für Nick- und Rollbewegungen relevant, dieser Sensor wird an anderen Stellen des Auszugs D8 auch als zweidimensionaler Nick- und Rollsensor (two-dimensional (pitch & roll) sensor...
	Der Auszug D8 lehrt weiterhin, dass die Kombinationen der Weglänge des Laserstrahls (radial distance, laser information) und Richtung des Laserstrahls (mirror angles) die x-, y- und z-Positionen des Ziels ergeben. Die Kombinationen der Daten des Dre...
	3. Ob, nachdem sich der Gegenstand nach Anspruch 1 als nicht patentfähig erweist, die jeweiligen Gegenstände der nebengeordneten Ansprüche 9 und 10 für sich genommen schutzfähig sind, kann dahinstehen. Verteidigt ein Patentinhaber wie hier das Streitp...
	III. Zum Hilfsantrag 1
	Die Beklagte kann aber, nachdem sich das Streitpatent in der erteilten Fassung als nicht patentfähig erweist, dieses in der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1 erfolgreich verteidigen, da diese zulässig ist und ihr keine Nichtigkeitsgründe entgegen s...
	1. Gegenüber der erteilten Fassung weist die Fassung des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 die zusätzlichen, zulässigerweise dem ursprünglich angemeldeten und erteilten (Unter-) Anspruch 2 entnommenen Anweisungen auf, dass
	Auch die Klägerin hat nicht bestritten, dass die jeweiligen Merkmale der Ansprüche nach Hilfsantrag 1 in zulässiger Weise auf die ursprüngliche Offenbarung sowie auf die erteilte Fassung zurückgehen.
	2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist gegenüber dem Stand der Technik neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54, 56 EPÜ).
	3.1 Der Patentfähigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 steht der Stand der Technik nach dem Auszug aus dem Benutzerhandbuch D8 nicht entgegen.
	3.1.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 gilt gegenüber der D8 als neu. Denn diese offenbart dem Fachmann, in Worten des Anspruchs 1 ausgedrückt, dass
	Dem Benutzerhandbuch D8 ist weder zu entnehmen, dass der zweiachsige Nick- und Rollsensor durch einen Positionssensor gebildet wird (Restmerkmal 2A), noch dass dieser relativ zum Reflektor stationär derart angeordnet ist, dass ein unreflektiert durch ...
	Entgegen der Auffassung der Klägerin zeigt insbesondere die Figur 7 des Benutzerhandbuchs D8 keine Austrittsfläche oder Austrittsöffnung des Reﬂektors. Denn in der Figur 7 sind die einzelnen Bestandteile der motorisierten Zieleinheit (LS-610 motorize...
	Ausschnitt aus Figur 7 im Benutzerhandbuch D8
	Es trifft auch nicht zu – wie die Klägerin meint – dass der Einfallswinkel des Laserstrahles in den Reﬂektor ausschließlich und nicht anders als anhand eines unreflektiert durch eine Austrittsfläche (11) oder Austrittsöffnung des Reﬂektors (3) austr...
	3.1.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 beruht ausgehend vom Stand der Technik nach dem Auszug aus dem Benutzerhandbuch D8 auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.
	Für den Senat ist keine Veranlassung des Fachmanns erkennbar, von der Lehre aus dem Benutzerhandbuch D8 abzuweichen und nicht den reflektierten Teil des einfallenden Laserstrahles, sondern stattdessen einen unreflektiert durch eine Austrittsfläche ode...
	Entgegen der Auffassung der Klägerin hat der Fachmann insbesondere keine Veranlassung, ausgehend vom Benutzerhandbuch D8 die Schrift WO 98/07012 A1 (= D3) in Betracht zu ziehen. Denn die Schrift D3 offenbart ein spezielles Verfahren zur Bestimmung der...
	Figur 1 aus Schrift D3 mit Ergänzungen des Senats
	Warum der Fachmann ausgehend vom Stand der Technik nach dem Benutzerhandbuch D8 überhaupt ein derart abweichendes Verfahren aus der Schrift D3 in Betracht ziehen, gerade die Anweisungen zur speziellen Ausbildung des Retroreflektors isoliert herauslö...
	3.2 Auch der Stand der Technik nach der Schrift US 4 717 339 A (= D1) steht der Patentfähigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 nicht entgegen. Denn gegenüber der D1 gilt der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 als neu un...
	Die Schrift D1 beschreibt verschiedene Ausgestaltungen von Laser-Messverfahren. In Verbindung mit Figur 1 der Schrift D1 werden ein Verfahren und eine entsprechende Anordnung zur Bestimmung der Position und der räumlichen Orientierung eines Objekts...
	3.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 gilt auch gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift WO 98/07012 A1 (= D4) als neu und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend.
	3.5 Die Schrift D3 liegt nach den vorstehenden Überlegungen weiter ab als der Auszug aus dem Benutzerhandbuch D8. Auch ausgehend vom Stand der Technik nach dieser Schrift gilt der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 als neu und auf einer erf...
	3.6 Die von der Klägerin über die vorgenannten Schriften hinaus in Bezug genommenen weiteren Unterlagen und geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen bilden keinen Stand der Technik nach Art. 54 EPÜ und sind daher bei der Prüfung der Patentfähi...
	3.6.1 Zum Abschlussbericht “Final report on a Next generation Laser Tracking Systems for Robot Position Measurement”, NASA Phase II SBIR” (= D6) hat die Klägerin vorgetragen, der Abschlussbericht D6 sei unmittelbar nach dem auf ihr angegebenen Datum (...
	Da die Beklagte diesen Vortrag bestritten hat, wäre es Sache der Klägerin aufgrund der ihr obliegenden erhöhten Mitwirkungspflicht, für ihre seitens des Senats nicht ohne Weiteres überprüfbare Behauptung einen Nachweis – etwa durch eine Bestätigung d...
	Soweit die Klägerin hierzu als Anlage K16 sogenannte SBIR-Regularien der NASA aus dem Jahre 2002 vorgelegt und hierzu unter Verweis auf K16 Seite 19 Abschnitt 5.8.3 die Auffassung vertreten hat, dass sich die NASA („die Regierung“) zwar Verschwiegenh...
	Die behauptete Veröffentlichung der Zusammenfassung des Projekts K11 in das Internet kann dahinstehen, denn diese Zusammenfassung zeigt weder alle Merkmale des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag1 noch legt sie diese nahe.
	4. Auch die Gegenstände der auf den Anspruch 1 mittelbar rückbezogenen nebengeordneten Ansprüche 8 und 9 gemäß Hilfsantrag 1 sind offensichtlich gegenüber dem Stand der Technik neu und beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 N...
	5. Den Unteransprüchen nach Hilfsantrag 1, welche vorteilhafte Ausgestaltungen des Erfindungsgegenstands betreffen, begegnen ebenfalls keine Bedenken. Solche hat auch die Klägerin nicht geltend gemacht.
	6  Auch sonstige Nichtigkeitsgründe, welche dem Bestand des Streitpatents in der Fassung nach Hilfsantrag 1 entgegenstehen könnten, sind weder erkennbar noch seitens der Klägerin geltend gemacht.
	IV.
	Da somit der mit Hilfsantrag 1 vorgelegte Anspruchssatz zulässig ist und ihm keine Nichtigkeitsgründe entgegenstehen, war das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland nur insoweit teilweise für nichtig zu erklären, als es über die F...
	B.
	Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO. Der Senat hat dabei berücksichtigt, inwieweit sich die beschränkte Verteidigung des Streitpatents auf den wirtschaftlichen Wert des Streitpatents auswirkt. Da sich dieser nac...
	Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

