BUNDESVERFASSUNGSGERICHT
-1 BVR 2485/06 -

Im Namen des Volkes

In dem Verfahren

uber
die Verfassungsbeschwerde

derD...,
gesetzlich vertreten durch den Prasidenten,

- Bevollmachtigte: Rechtsanwalte Deubner & Kirchberg,
Mozartstral3e 13, 76133 Karlsruhe -

gegen a) den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 15. August 2006 - X ZR
275/02 -,

b) das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 11. April 2006 - X ZR 275/02 -

hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch

den Prasidenten Papier
und die Richter Steiner,
Gaier

am 14. Mai 2007 einstimmig beschlossen:

Das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 11. April 2006 - X ZR 275/02 - verletzt die
Beschwerdefuhrerin in ihrem Recht aus Artikel 103 Absatz 1 des Grundgesetzes.
Es wird aufgehoben.

Damit wird der Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 15. August 2006 - X ZR
275/02 - gegenstandslos.

Die Sache wird an den Bundesgerichtshof zurlickverwiesen.

Die Bundesrepublik Deutschland hat der Beschwerdefihrerin die ihr im Verfas-
sungsbeschwerdeverfahren entstandenen notwendigen Auslagen zu erstatten.

Der Wert des Gegenstandes der anwaltlichen Tatigkeit im Verfassungsbeschwerde-
verfahren wird auf 125.000 € (in Worten: einhundertfinfundzwanzigtausend Euro)
festgesetzt.
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Griinde:

Die Verfassungsbeschwerde betrifft Fragen der Beweiswurdigung in einem Patent-
nichtigkeitsverfahren.

1. Die Beklagte des Ausgangsverfahrens ist Inhaberin eines mit Wirkung fur die
Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents Uber die Fertigung von
Zundkerzen (Streitpatent). Das fur das Verfassungsbeschwerdeverfahren mafRgebli-
che Merkmal des Streitpatents besteht in einer Schweilinaht, die eine Vielzahl von
einander Uberlappenden, benachbarten Schweillpunkten derart umfasst, dass sie
sich Uber den gesamten Umfang erstreckt und eine naher bestimmte Eindringtiefe er-
reicht.

Die Beschwerdefuhrerin ist eine japanische Wettbewerberin der Beklagten. Sie be-
gehrte die Nichtigerklarung des Streitpatents fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland. Zur Begrindung machte sie geltend, die Lehre des Streitpatents
sei weder neu noch beruhe sie auf einer erfinderischen Tatigkeit, da die dem Patent
zugrunde liegende Schweildtechnik dem Stand der Technik entspreche und ihre An-
wendung fur einen Durchschnittsfachmann nahe liege.

2. a) Das Bundespatentgericht wies die Nichtigkeitsklage in den hier mafligebenden
Punkten ab. Dem Streitpatentgegenstand kénne aufgrund der besonderen Schweil3-
technik die Patentfahigkeit nicht abgesprochen werden.

Im von der Beschwerdefuhrerin angestrengten Berufungsverfahren vor dem Bun-
desgerichtshof erstellte der gerichtlich bestellte Sachverstandige mit schriftlichem
Gutachten die folgende Expertise zu dem hier relevanten Patentmerkmal der
Schweil3naht:

"Die Schweil3naht besteht aus einer Vielzahl sich Uberlappender und benachbarter
Schweillpunkte. Diese Aussage halte ich fur eine aulerst ungewdhnliche Beschrei-
bung einer ganz gewdhnlichen Schweil3naht.

Jede Schweil3naht hat ein derartiges Aussehen. Es ist nur eine Frage mit welcher
Vergroflerung man die Schweif3naht betrachtet.

Oder sollte mit der Aussage ... einer Vielzahl sich Uberlappender und benachbarter
Schweil3punkte ..." folgender Arbeitsablauf festgelegt werden:

Man setzt einen Schweil3punkt, d.h. die zu verschweilenden Materialien werden
aufgeschmolzen. Dann bewegt man das Werkzeug um einen definierten Weg. In
der Zwischenzeit ist die Schmelze erstarrt. Mit der nachsten Schweillung wird der
schon erstarrte Schweil3punkt zum Teil, da Uberlappend, wieder aufgeschmolzen.

Dieser Ablauf ware eine kostenintensive und unkonventionelle Schweil3technik."

AbschlieRend kam der Sachverstandige zu dem Ergebnis, dass die Lehre des
Streitpatents nicht neu sei und auch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe:
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"... die Lehre ... ist, nach meiner Meinung, nicht neu und beruht nicht auf einer erfin-
derischen Tatigkeit."

b) Einen Monat vor der auf den 11. April 2006 anberaumten Berufungsverhandlung
teilte der Sachverstandige mit, bis zum 17. April 2006 krankgeschrieben zu sein und
deshalb den Termin nicht wahrnehmen zu kénnen. Die Beschwerdeflhrerin bat dar-
aufhin um Terminsverlegung, um den Sachverstandigen zu etwa auftretenden Streit-
punkten befragen zu kdnnen. Auf Bitte des Vorsitzenden erklarte sie sich jedoch spa-
ter zunachst mit der Durchfihrung des Termins einverstanden.

Im Berufungstermin vor dem Bundesgerichtshof wurde das Patentmerkmal der
Schweildnaht erdrtert. Der Prozessbevollmachtigte der Beschwerdeflihrerin trug wie-
derholt seine Bedenken dagegen vor, dass der Senat auf die mindliche Anhérung
des Sachverstandigen verzichten wolle. Schliel3lich beantragte er hilfsweise die Ver-
tagung der Verhandlung und Ladung des Sachverstandigen fir den Fall, dass der er-
kennende Senat dem Sachverstandigengutachten nicht folge.

c) Der Bundesgerichtshof wies die Berufung mit am Schluss der mundlichen Ver-
handlung verkindetem Urteil zurick. Dem Streitpatent komme bei richtiger Ausle-
gung die Patentfahigkeit zu. Diese Auslegung habe der Senat selbst vorzunehmen,
eine weitere Aufklarung durch Befragung des Sachverstandigen sei daher nicht erfor-
derlich. Mal3geblich fur die Auslegung sei die Sicht des Fachmanns, der bestrebt sein
werde, dem Patent einen sinnvollen Gehalt zu geben. Dieser Fachmann werde nicht
die vom Sachverstandigen genannte "gewohnliche" Schweildnaht setzen, sondern ei-
ne patentgemale Schweillnaht mit einzelnen Laserschissen fertigen. Diese zweite
Deutung des Patents sei vom Sachverstandigen technisch nicht ausgeschlossen,
sondern lediglich als "kostenintensiv und unkonventionell" bezeichnet worden.

d) Die Anhoérungsruge der Beschwerdefiuhrerin wies der Bundesgerichtshof als un-
begriindet zurlick. Der Senat habe das Patent in einer Weise ausgelegt, die der
Sachverstandige ausdrticklich offen gehalten habe.

3. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde rigt die Beschwerdefuhrerin die Verletzung ih-
res Anspruchs auf Gewahrung rechtlichen Gehors aus Art. 103 Abs. 1 GG. Der An-
spruch auf Gewahrung rechtlichen Gehors umfasse das Recht auf mundliche Anho-
rung eines Sachverstandigen. Dies gelte erst recht, wenn das Gericht nicht dem
Sachverstandigengutachten folge, sondern zu einem gegensatzlichen Ergebnis kom-
me. Zusatzlich sei das rechtliche Gehér unter dem Aspekt der Uberraschungsent-
scheidung verletzt.

4. Das Bundesministerium der Justiz und die Beklagte des Ausgangsverfahrens ha-
ben Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten.

Die Voraussetzungen fur eine stattgebende Kammerentscheidung gemall § 93 ¢
Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 93 a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG sind erfullt.
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Das Bundesverfassungsgericht hat die fur die Beurteilung der Verfassungsbe-
schwerde malgeblichen verfassungsrechtlichen Fragen bereits entschieden (§ 93 c
Abs. 1 Satz 1 BVerfGG). Insbesondere sind die verfassungsrechtlichen Anforderun-
gen an die Gewahrung rechtlichen Gehors in der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts hinreichend geklart (vgl. BVerfGE 55, 1 <5 f.>; 60, 305 <310>; 74, 228
<233>; 86, 133 <144 f.>; BVerfG, 1. Kammer des Ersten Senats, Beschluss vom 3.
Februar 1998 - 1 BVR 909/94 -, NJW 1998, S. 2273).

1. Die Verfassungsbeschwerde ist zulassig. Insbesondere ist die Beschwerdeflhre-
rin beschwerdefahig. Auch als auslandische juristische Person des Privatrechts kann
sie sich auf das grundrechtsgleiche Recht des Art. 103 Abs. 1 GG berufen; Art. 19
Abs. 3 GG steht dem nicht entgegen (vgl. BVerfGE 12, 6 <8>; 21, 362 <373>;
stRspr).

2. Die Verfassungsbeschwerde ist offensichtlich begriindet im Sinne des § 93 c
Abs. 1 Satz 1 BVerfGG.

a) Art. 103 Abs. 1 GG gebietet, dass sowohl die gesetzliche Ausgestaltung des Ver-
fahrensrechts als auch das gerichtliche Verfahren im Einzelfall ein Ausmalf} an rechtli-
chem Gehor eroffnet, das dem Erfordernis eines wirkungsvollen Rechtsschutzes
auch in burgerlichen Rechtsstreitigkeiten gerecht wird und den Beteiligten die Mdg-
lichkeit gibt, sich im Prozess mit tatsachlichen und rechtlichen Argumenten zu be-
haupten (vgl. BVerfGE 55, 1 <5 f.>; 60, 305 <310>; 74, 228 <233>). Diese Grundsat-
ze sind auch in den vom Untersuchungsgrundsatz beherrschten Verfahren wie dem
des Patentnichtigkeitsverfahrens (vgl. § 115 Abs. 1 PatG) zu beachten (vgl. BVerfGE
7,53 <57>; 75, 201 <215>).

Beabsichtigt ein Zivilgericht, sich bei seiner Entscheidung auf ein Sachverstandi-
gengutachten zu stitzen, gehort es zum verfassungsrechtlichen Anspruch auf rechtli-
ches Gehor, den Parteien auf Antrag die Gelegenheit zur weiteren Erlauterung des
Sachverstandigengutachtens einzuraumen. Dem Zivilgericht ist es in diesem Fall ver-
sagt, einen Antrag auf Erlauterung des Sachverstandigengutachtens véllig zu Gber-
gehen oder ihm allein deshalb nicht nachzukommen, weil das Gutachten ihm Gber-
zeugend und nicht weiter erdrterungsbedurftig erscheint. Die zu gewahrende
Madglichkeit der weiteren Erlauterung des Sachverstandigengutachtens tragt insoweit
der entscheidenden Bedeutung des Sachverstandigengutachtens flir den Ausgang
des Verfahrens Rechnung. Dabei bleibt es grundsatzlich dem Gericht Uberlassen, auf
welchem Weg es die gewlinschte Erlauterung herbeifihrt; die mindliche Anhérung
des Sachverstandigen ist hierfur nur ein, wenn auch ein besonders geeignet erschei-
nender Weg (vgl. BVerfG, 1. Kammer des Ersten Senats, Beschluss vom 3. Februar
1998 - 1 BVR 909/94 -, NJW 1998, S. 2273 f. m.w.N.).

Diese Grundsatze mussen erst recht fur den Fall gelten, dass das Gericht dem
Sachverstandigengutachten im Ergebnis gerade nicht folgt, sondern im Rahmen der
- allein ihm vorbehaltenen - Subsumtion der technischen Feststellungen unter die
rechtlichen Bestimmungen an einer vom Sachverstandigen letztlich verworfenen Al-
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ternatividsung anknupfen will. Denn in einem solchen Fall tritt der zusatzliche Eror-
terungsbedarf der Partei, deren Position durch das Sachverstandigengutachten ur-
sprunglich gestarkt worden war, ohne weiteres offen zu Tage.

b) Diesem Malstab wird das Urteil des Bundesgerichtshofs nicht gerecht.

Die vom Bundesgerichtshof vorgenommene Auslegung des Streitpatents ist nicht
allein Ergebnis patentrechtlicher Erwagungen, die als solche weder nach einer weite-
ren Erlauterung durch den Sachverstandigen verlangten noch der verfassungsge-
richtlichen Uberpriifung unterlagen. Der Bundesgerichtshof hat seiner Auslegung des
Streitpatents vielmehr eine vom Sachverstandigen aufgeworfene Deutungsalternati-
ve zugrunde gelegt, die dieser selbst zunachst nur auRerst zurtickhaltend und gleich-
sam ironisierend aufgezeigt und schlielich resiimierend ganzlich verworfen hat. Das
Sachverstandigengutachten war insofern streitentscheidend. Der Bundesgerichtshof
hatte die dem Sachverstandigengutachten im Ergebnis zuwiderlaufende Ausdeutung
daher nicht vornehmen dirfen, ohne den Parteien die Gelegenheit zur ndheren Er-
lauterung dieser von ihm bevorzugten Tatsachenalternative durch den Sachverstan-
digen einzuraumen. Dies gilt zumal die Beschwerdeflihrerin die erganzende mundli-
che Anhérung des Sachverstandigen nicht nur im Vorfeld der Berufungsverhandlung,
sondern auch wahrend deren Verlauf angeregt und schliel3lich hilfsweise im Rahmen
ihres Abschlusspladoyers beantragt hat.

Die weitere Erlauterung des Gutachtens durch den Sachverstandigen ware auch
ohne weiteres maoglich gewesen. Der Sachverstandige hat verbunden mit seiner Ver-
hinderungsanzeige fruhzeitig darauf hingewiesen, dass er bereits eine Woche nach
dem anberaumten Termin wieder zur Verfugung stehe. Eine unzumutbare Verfah-
rensverzdgerung ware also nicht zu gewartigen gewesen.

c) Nach all dem bedarf es keiner Uberpriifung der angegriffenen Entscheidungen
unter dem Aspekt der unzulassigen Uberraschungsentscheidung.

d) Das Urteil des Bundesgerichtshofs beruht auf dem festgestellten Verstold gegen
Art. 103 Abs. 1 GG. Das Urteil ist aufzuheben und die Sache an den Bundesgerichts-
hof zurickzuverweisen (§ 93 c Abs. 2, § 95 Abs. 2 BVerfGG). Mit der Aufhebung des
Urteils wird der weiter angegriffene Beschluss des Bundesgerichtshofs gegenstands-
los.

3. Die Entscheidung Uber die Auslagenerstattung beruht auf § 34 a Abs. 2 BVerfGG.

Bei der Festsetzung des Gegenstandswertes waren ausgehend von dem sich am
Streitwert des Ausgangsverfahrens in Hohe von 500.000 € orientierenden subjekti-
ven Interesse der Beschwerdefuhrerin Abschlage fur die relative Geringfugigkeit von
Umfang und Schwierigkeit der anwaltlichen Tatigkeit im Verfassungsbeschwerdever-
fahren, fur die geschmalerte subjektive Bedeutung angesichts des lediglich prozes-
sualen Zwischenerfolges und fur die fehlende objektive Bedeutung des Falles in Ho-
he von jeweils einem Viertel vorzunehmen (§ 37 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 14
Abs. 1 RVG; vgl. BVerfGE 79, 365).

57

26
27

28

29

30

31
32



4. Diese Entscheidung ist unanfechtbar (§ 93 d Abs. 1 Satz 2 BVerfGG).

Papier Steiner Gaier
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Bundesverfassungsgericht, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom
14. Mai 2007 - 1 BvR 2485/06

Zitiervorschlag BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 14. Mai 2007
- 1 BVR 2485/06 - Rn. (1 - 33), http://www.bverfg.de/e/
rk20070514_1bvr248506.html
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