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BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 29/07
vom
20. Juli 2010

in der Patentnichtigkeitssache



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 20. Juli 2010 durch den
Vorsitzenden Richter Scharen, den Richter Keukenschrijver, die Richterin

Muhlens und die Richter Gréning und Dr. Grabinski

beschlossen:

Die Anhorungsriuge der Beklagten wird auf ihre Kosten zurickge-

wiesen.

Griinde:

[. Mit Urteil vom 13. April 2010 hat der Senat auf die Berufung der Klage-
rin das am 30. November 2006 verkundete Urteil des Bundespatentgerichts
abgeandert und das deutsche Patent 42 03 820 im Umfang seiner Patentan-
spruche 1 und 2 fur nichtig erklart. Das Urteil wurde den Beklagten am 17. Mai
2010 zugestellt.

Mit ihrer am 27. Mai 2010 erhobenen Anhérungsrige machen die Be-
klagten geltend, die Entscheidung des Senats verletze ihren Anspruch auf
rechtliches Gehor, weil Elemente der Erwagungen, mit denen der Senat die von
den Beklagten hilfsweise verteidigte Fassung des Streitpatents zurickgewiesen
habe, Uberraschend gewesen seien. Sie seien in der mundlichen Verhandlung
zu erortern gewesen und zu ihnen sei den Beklagten Gelegenheit zur Stellung-

nahme zu gewahren gewesen. Der Senat habe die von den Beklagten hilfswei-



se verteidigte Fassung des Streitpatents, wonach in Patentanspruch 1 das zu-
satzliche Merkmal aufgenommen worden sei, dass die Schwenklager aller
Stltzbeine in Fahrtrichtung hinter dem Mastbock angeordnet seien, mit folgen-
den Erwagungen zuruckgewiesen: a) dem erteilten Patentanspruch 1 sei nur
ein konstruktives Detail hinzugefugt worden, dem kein eigenstandiger erfinderi-
scher Gehalt zukomme; b) dies entspreche dem eigenem Vorbringen der Be-
klagten; c) es sei bereits zum Anmeldezeitpunkt bei fahrbaren Betonpumpen
ublich gewesen, den Mastbock hinter dem Fahrerhaus anzuordnen und d) als
Beispiele fur den Stand der Technik zeigten eine solche Anordnung etwa die
deutsche Offenlegungsschrift 38 30 315 (Anlage 4) in Figur2 sowie der
Prospekt der Fa. Reich "Autobetonpumpen" (Anlage 13, S. 7).

Es treffe zwar zu, dass bei fahrbaren Betonpumpen der Mastbock regel-
mafig hinter dem Fahrerhaus angeordnet sei. Darin erschdpfe sich jedoch nicht
die technische Bedeutung des durch den Hilfsantrag zusatzlich aufgenomme-
nen Merkmals. Dass der Mastbock hinter dem Fahrerhaus angeordnet sei, hei-
Re nicht, dass alle Schwenklager hinter dem Mastbock lagen. Dass der Senat
zu dem Ergebnis gelange, dieses Merkmal sei immer dann erflllt, wenn bei ei-
ner fahrbaren Betonpumpe der Mastbock hinter dem Fahrerhaus angeordnet
sei, werde seinem Wortsinn nicht gerecht und sei Uberraschend. Der wiederge-
gebene Stand der Technik zeige das im Hilfsantrag zusatzlich hinzugekomme-

ne Merkmal nicht. Dies sei auch nicht erortert worden.

Auch der Beurteilungsgegenstand und -mafistab hatte erortert werden
mussen. Statt die Prufung der Rechtsfrage, ob der Gegenstand einer Erfindung
am Prioritatstag durch den Stand der Technik nahegelegt gewesen sei, anhand
der Gesamtheit der Losungsmerkmale der Erfindung in ihrem technischen Zu-
sammenhang vorzunehmen, habe der Senat die Frage aufgeworfen, ob dem im

Hilfsantrag zusatzlich aufgenommenen Merkmal ein eigenstandiger erfinderi-



scher Gehalt zukomme. Dies sei als mit der bisherigen Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofs unvereinbar anzusehen.

Die Beklagten beantragen, das Berufungsverfahren fortzufUhren und
uber die von den Beklagten hilfsweise verteidigte Fassung des Streitpatents zu

verhandeln.

Der Klagerin ist Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden. Sie
widerspricht dem Vortrag der Beklagten, das rechtliche Gehor sei hinsichtlich
des mit den Parteien erorterten Hilfsantrags nicht gewahrt worden, und bean-

tragt, die Anhérungsrige kostenpflichtig zurtickzuweisen.

l. Die statthafte (§ 122 a PatG, § 321 a Abs. 2-5 ZPO) und auch im Ubri-
gen zulassige Anhorungsrige ist unbegrindet. Sie konnte nur dann Erfolg ha-
ben, wenn der Anspruch der Klagerin auf rechtliches Gehdr in entscheidungs-

erheblicher Weise verletzt worden ware. Daran fehlt es.

1. Nach standiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind
die Gerichte verpflichtet, die Ausflihrungen der Prozessbeteiligten zur Kenntnis
zu nehmen und in Erwagung zu ziehen. Das Gebot des rechtlichen Gehors soll
sicherstellen, dass die von den Gerichten zu treffenden Entscheidungen frei von
Verfahrensfehlern ergehen, welche ihren Grund in unterlassener Kenntnisnah-
me und Nichtberticksichtigung des Sachvortrags der Parteien haben (BVerfGE
60, 250, 252; 69, 141, 142 f.; BVerfG NJW-RR 2004, 1150, 1151).

2. Entgegen dem Vorbringen der Beklagten ist der Hilfsantrag in der
mundlichen Verhandlung gegen Ende der Anhérung des gerichtlichen Sachver-
standigen mit den Parteien erortert worden. Erkennbarer Sinn dieser Erorterung
war - wie bei der hauptsachlichen Verteidigung des Streitpatents - die Klarung

des erfinderischen Gehalts der insoweit verteidigten Merkmalskombination und


http://www.juris.de/jportal/portal/t/3fsd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR201170936BJNE018000301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/3fsd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE143003301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/3fsd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BVRE100438209&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/3fsd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BVRE100438209&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/3fsd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE322320401&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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damit auch, ob dieser durch das hinzugefigte Merkmal ein solcher Gehalt zu-
kommt. Einen solchen hat die Beklagte gleichwohl auch im Rahmen dieser Er-

orterung nicht reklamiert.

DarlUber hinaus ist das mit dem Hilfsantrag aus dem erteilten Unteran-
spruch 3 in den Patentanspruch 1 Gbernommene Merkmal, dass die Schwenk-
lager aller Stutzbeine in Fahrtrichtung hinter dem Mastbock angeordnet sind,
zuvor schon Thema der Verhandlung gewesen, wie auch den Entscheidungs-
grunden des Urteils vom 13. April 2010 zu entnehmen ist. Bereits in seinen Ein-
gangsausfuhrungen hat der Prozessbevolimachtigte der Beklagten dieses
durch den Hilfsantrag aufgegriffene zusatzliche Merkmal schon im Hinblick auf
die Auslegung des Merkmals e des Patentanspruchs 1 angesprochen, wonach
die Schwenklager der vorderen Stutzbeine in unmittelbarer Nahe der Schwenk-
lager fur die hinteren Stltzbeine angeordnet sind. Der Senat hat sich in den
Entscheidungsgrinden mit diesen Ausfihrungen wie folgt auseinandergesetzt
(Urteil S. 9 Tz. 16):

"Soweit die Beklagten ausgefiihrt haben, dass mit dem Merkmal der 'un-
mittelbaren Nahe' auch jene Positionierung des Mastbocks hinter dem
Fahrerhaus in einem Zusammenhang stehe, wie sie von Patenanspruch 3
in der erteilten Fassung des Streitpatents erfasst ist und mit dem Hilfsan-
trag aufgegriffen wird, ist weder aus der Streitpatentschrift ersichtlich noch
von den Beklagten nachvollziehbar dargelegt worden, weshalb die vorge-
nannte bei Betonpumpen dem Stand der Technik entsprechende Platzie-
rung des Mastbocks erst durch die vorgeschlagene Anordnung der
Schwenklager ermdglicht wird. Wie gerade die Offenlegungsschrift
31 24 029 (Anlage 3) in Figur 2 zeigt, findet sich flr einen hinter dem Fah-
rerhaus angeordneten Mastbock auch bei einer dort ebenfalls erfolgenden
Anlenkung der vorderen Stitzbeine hinreichend Platz. (...)."

Des Weiteren hat in der Berufungsverhandlung die Anordnung der
Schwenklager hinter dem Mastbock entsprechend der hilfsweisen Fassung des
Patentanspruchs 1 auch im Zusammenhang mit den Entgegenhaltungen aus

dem Stand der Technik bei den Mobilkranen eine Rolle gespielt, was ebenfalls
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in den Entscheidungsgrunden des Urteils vom 13. April 2010 Niederschlag ge-
funden hat. Dort heil3t es u.a. (Urteil S.18 Tz. 35):

"Die Beklagten machen gegenuber einer Berlcksichtigung der Stltzvor-
richtungen bei Mobilkrane geltend, dass bei den im Streitfall entgegenge-
haltenen Konstruktionen der Mastbock fiir den Kranausleger jeweils zent-
ral in dem durch die vier Schwenklager gebildeten Abstiitzviereck liegt
und sich die Schwenklager fiir die vorderen Stitzbeine daher nicht in un-
mittelbarer Nahe der Schwenklager fiir die hinteren Stlitzbeine befinden.

(.)."

3. Soweit die Beklagten meinen, dass sich aus den Entscheidungsgrun-
den zur hilfsweise verteidigten Fassung des Patentanspruchs 1 ergebe, dass
der Senat die technische Bedeutung des aus Unteranspruch 3 Gbernommenen
Merkmals darauf reduziere, dass der Mastbock hinter dem Fahrerhaus ange-
ordnet sei, unterliegen die Beklagten offensichtlich einem Fehlverstandnis:
Ausweislich der Entscheidungsgrinde in Tz. 28 des Senatsurteils folgt aus den
Merkmalen ¢ und e des Patentanspruchs 1, dass die Schwenklager nah zuein-
ander etwa in Fahrgestellmitte angelenkt sind. Diese schon durch Patentan-
spruch 1 vorgegebene Positionierung der Schwenklager wird durch das zusatz-
liche Merkmal aus Unteranspruch 3 nur um die Zuordnung des Mastbocks er-
ganzt, der so zu platzieren ist, dass die Schwenklager in Fahrtrichtung hinter
diesem angeordnet sein sollen. Dies fuhrt zu der mit den Parteien in der mind-
lichen Verhandlung erorterten Anordnung des Mastbocks hinter dem Fahrer-
haus. Eine solche Anordnung des Mastbocks ist allerdings durch das in den
Entscheidungsgrinden angefiuhrte Material aus dem Stand der Technik be-

kannt gewesen, wie auch die Beklagten nicht in Abrede stellen.

4. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist der Senat bei der Entschei-
dung Uber den Hilfsantrag auch nicht von seiner bisherigen Rechtsprechung
abgewichen, wonach die Prufung einer erfinderischen Tatigkeit anhand der Ge-
samtheit der Losungsmerkmale der Erfindung in ihrem technischen Zusam-

menhang vorzunehmen ist. Mit der durch die Anhoérungsriige angegriffenen



Formulierung, dass das im Hilfsantrag zusatzlich aufgenommene Merkmal dem
erteilten Patentanspruch 1 ein konstruktives Detail hinzufugt, wird auch auf die
Merkmale des Patentanspruchs 1 Bezug genommen. Dass es im Streitfall An-
lass gegeben hatte, neben der negativen Einschatzung des erfinderischen Ge-
halts des zusatzlichen Merkmals unter Hinweis auf die Darlegungen zur haupt-
sachlich verteidigten Fassung noch ausdricklich anzugeben, dass daher auch
die hilfsweise Kombination nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhend angese-
hen werde, tragen die Beklagten selbst nicht vor. In derartigen Konstellationen
hat der Senat auch schon bisher in den Entscheidungsgrinden seiner Urteile
die vorgenommene Prifung eines erfinderischen Gehalts von hilfsweise vertei-
digten Patentanspriichen oder von Unteransprichen als solchen durch Ausfih-
rungen zusammengefasst, die sich nur auf das zusatzlich zu der zuvor bereits
bewerteten technischen Lehre hinzutretende Merkmal beschrankt haben (vgl.
zuletzt etwa Urt. v. 17.11.2009 - X ZR 49/08; Urt. v. 12.01.2010 - X ZR 139/05;
Urt. v. 9.2.2010 - X ZR 55/06; Urt. v. 23.03.2010 - X ZR 3/09).
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lll. Die Kostenentscheidung beruht auf einer entsprechenden Anwen-
dung von § 91 Abs. 1 ZPO i.V.m. Kostenverzeichnis Nr. 1700 zum GKG.

Scharen Keukenschrijver Muhlens

Groning Grabinski

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 30.11.2006 - 3 Ni 42/05 -


http://www.juris.de/jportal/portal/t/3fsd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE154601301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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