BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 137/94

vom
25, Februar 1997

in der Patentnichtigkeitssache



Der X. Zivilsénat des Bundesgerichtshofes hat am
25. Februar 1997 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und
die Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn,.
Dr. Brop und Dr. Melullis

. beschlossen:

I. Dem Gesuch der Klégerin, den gerichtlichen Sachver-
stéandigen Prof. Dr. med. N. M. wegen Be-
sorgnis der Befangenheit abzulehnen, wird stattge-
geben,

II. Die Entschddigung des gerichtlichen Sachverstandi-
gen fir seine bisherige Tatigkeit wird einschlief-
lich aller Auslagen und Abgaben auf 10.000,-— DM
festgesetzt.

III. Der Kléagerin wird aufgegeben, bis zum 1. Mai 1997
einen weiteren Kostenvorschup von 15.000,-- DM bei
der Gerichtskasse des Bundesgerichtshofes einzuzah-
len.



Matthias Prinz

Rechtsanwalt www.prinz.law

Grunde:

I. Die Kldgerin hat das eine Herzklappenprothese betref-
fende deutsche Patent 28 46 299 (Streitpatent) der Beklagten
mit der Nichtigkeitsklage angegriffen, die in erster Instanz
vom Bundespatentgericht abgewiesen wurde. Mit der Berufung
verfolgt die Klagerin ihr Klageziel weiter.

Der Senat hat Prof. Dr. med. N. M. vom D.
H. M. zum Gerichtsgutachter bestellt. '
GemapB Beweisbeschluf vom 27. April 1995 ist der Gutachter
beauftragt worden, ein schriftliches Gutachten zu erstellen.
Nach dem Beweisbeschlup hatte er die franzdsische Patent-
schrift 23 31 997 und die US-Patentschrift 34 76 143 unter
anderem daraufhin zu untersuchen, ob die Lehre des Hauptan-
spruchs des Streitpatents in einer dieser Druckschriften be-
reits vollsténdig beschrieben war oder ob sich die Lehre des
Hauptanspruchs des Streitpatents flir einen Fachmann in nahe-
liegender Weise aus einer Kombination dieser Schriften unter
Einbeziehung der Kenntnisse ergab; die ihm vor dem Priori-
tatstag aufgrund seines Fachwissens zur Verfﬂgung'standen,

Der gerichtliche Gutachter hat ein schriftliches Gutach-
ten vorgelegt, in dem er sich zu den beiden genannten Pa-
tentschriften &uPfert und zu dem Ergebnis kommt, die Lehre
des Streitpatents habe die Fachwelt Uberrascht und bedeute
einen Meilenstein in der Entwicklung von Herzklappenprothe-
sen.
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Der Gutachter hat sich dariber hinaus in seinem schrift-
lichen Gutachten zu den von der Klagerin geltend gemachten
Vorbenutzungshandlungen ge&ufert, die im erstinstanzlichen
Urteil behandelt und als nicht patenthindernd gewlrdigt wor-
den sind. Diese Vorbenutzungshandlungen sind auch in der Be-
rufungsinstanz geltend gemacht worden. Im Beweisbeschlup des
Senats ist der Gerichtsgutachter zu einer Stellungnahme zu
den geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen nicht aufge-
fordert worden. Dies hat seinen Grund darin, dap die Benut-
zungen der von der Beklagten entwickelten Herzklappenprothe-
se in tatsachlicher Hinsicht weitgehend unstreitig sind und
der Streit darlber gefihrt wird, ob die Benutzungshandlungen
der Offentlichkeit zuganglich waren.

Der Gutachter hat zu den geltend gemachten Vorbenut-
zungshandlungen ausgefihrt, er kénne und wolle mangels
"rechtlicher Sachkompetenz" die von den Parteien insoweit
vorgelegten Dokumente und ihre Einlassungen nicht wirdigen.
Gleichwohl hat er dies im Ergebnis getan und folgendes aus-
gefihrt:

"AnldBlich vieler Besuche und Forschungsaufenthalte in
amerikanischen Kliniken und hier experimentell arbeiten-
den Instituten seit ca. 25 Jahren hat der Gutachter die
wiederkehrende Erfahrung gemacht, dap die kollegiale
wissenschaftliche Mitteilsamkeit selbst befreundeter
Arzte genau dort ihre Grenze findet, wo neue Erkenntnis-
se aus laufenden Projekten angesprochen werden, die noch
nicht publiziert sind. Dies steht in keinem WiderSpruch
zu der generell offenen Art des Empfanges und der Frei-
mitigkeit der wissenschaftlichen Diskussion. Es ist



vielmehr Ausdruck eines in den USA stéarker als hierzu-
lande bestehenden Konkurrenzdrucks, der sowohl bezlglich
wissenschaftlicher Prioritdt als auch im Hinblick auf
materielle Férderung durch staatliche und insbesondere
industrielle Mittel zu gropfer Zurldckhaltung zwingt.

Eine bewupte oder unbeabsichtigte Offenbarung der zu
schiitzenden Erfindung an AuPenstehende ist daher héchst
unwahrscheinlich. ..."

Der Gutachter hat welter ausgefiihrt, aus medizinisch-
technischer Sicht seien patentsché&dliche Vorbenutzungshand-
lungen nicht zu erkennen, und dies wie folgt begridndet:

"Die patentgeméfe Gestaltung der Gelenkvorrichtung hat
eine komplexe dreidimensionale Geometrie. Sie erschlieft
sich auch dem Fachmann selbst bei eingehender Erlaute-
rung durch einen Eingeweihten nicht leicht, und nur an
der zerlegten Prothese. Fachleute, oder auch nur 'ver-
stédndige Personen' waren nach Ansicht des Gutachters we-
der der Journalist D. noch die operierten Patienten
noch das bei den Implantationen beteiligte Klinikperso-
nal noch der junge GaStarzt M.. Dagegen waren die
implantierenden Arzte Mc G., K., N. und A.

Fachleute, die schriftlich und/oder aus den oben genann-
ten Grinden zur Geheimhaltung verpflichtet waren.

Im Ubrigen hat aus der medizinisch-technischen Sicht des
Gutachters das Bundespatentgericht die Frage der Vorbe-
nutzung - zutreffend gewlirdigt."”



Die Klagerin macht geltend, der Gutachter habe Uber die
ihm im BeweisbeschluB gestellten Fragen hinaus eigenmdchtig
Stellung genommen zu Fragen der Vorbenutzung, zu Fragen der
Geheimhaltungspraxis in amerikanischen Kliniken und zur
Sachkunde von Personen, die vor der Anmeldung des Streitpa-
tents an der Erprobung der spéter patentierten Herzklappen-
prothesen beteiligt gewesen und zum Teil als Zeugen fur die
Offenkundigkeit benannt worden seien. Mit seinen AuBerungen
zZur Geheimhaltung bzw. der Fachkunde der benannten Zeugen
stelle der Sachverstéandige den unter Beweis gestellten Vor-
trag zu den geltend gemachten Vorbenutzungen als unerheblich
und unschlissig dar, obwohl nicht zu erkennen sei, dap der
Gutachter eine einzige dieser Personen persdnlich kenne. Es
sei insbesondere nicht zu erkennen, wie der Gutachter das
Fachwissen und die Auffassungsgabe des als Zeugen benannten
Chirurgen Dr. D. M. beurteilen koénne, der an den er--
sten Implantationsversuchen mit Herzklappenprothesen der Be-
klagten im Laboratorium von Dr. K. beteiligt gewesen sei.

Dariber hinaus sei die Klagerin durch eine Recherche auf
Verdffentlichungen des Gerichtsgutachters Uber Tierversuche
mit Herzklappenprothesen gestofen. Bei diesen Versuchen sei-
en ausschlieflich Herzklappenprothesen der Beklagten verwen-
det worden. Ein Uber mehrere Jahre hinweg durchgefihrtes
Forschungsvorhaben schaffe Ublicherweise fachliche und per-
sénliche Bindungen zwischen der Forschergfuppe und dem Un-—
ternehmen, welches die benutzten Prothesen herstelle. Der
Klagerin sei auch bekannt geworden, dap das Deutsche Herz-
zentrum in Minchen, wo der Gerichtsgutachter téatig sei,
Uberwiegend Herzklappenprothesen der Beklagten verwendet ha-
be und verwende.

i



II. Das Ablehnungsgesuch der Klagerin ist begrindet. Ge-
map § 406 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 42 ZPO kann ein
Sachverstandiger wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt
werden, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Miftrauen
gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen. Insofern mis-
sen objektive Grinde vorliegen, die bei versténdiger wirdi-
gung aus der Sicht einer ruhig und verninftig denkenden Par-
teli die Befirchtung wecken koénnen, der gerichtliche Sachver-
st&ndige stehe der Sache nicht unvoreingenommen und daher
nicht unparteiisch gegenlber. Dabei sind die vorgetragenen
Ablehnungsgrinde in ihrer Gesamtheit 2zu wirdigen (vgl. Z&1-
ler, Komm. z. ZPO, 20. Aufl., § 42 Rdn. 9 m.N, 4. Rspr.;
MinchKomm. z. ZPO, § 42 Rdn. 4). Es kommt nicht darauf an,
ob der Sachverstdndige tatséchlich befangen ist; entschei-
dend ist allein, ob aus der Sicht einer ruhig und vernlnftig
denkenden Partei genlgend objektive Grinde vorliegen, die
den Anschein erwecken, der Sachverstandige stehe der Sache
nicht unvoreingenommen gegeniiber.

Dap der gerichtliche Sachverstédndige sich uUberhaupt mit
den geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen, der Erkenn-
barkeit des Gegenstandes des Streitpatents durch die betei-
ligten Personen, mit deren Fachkunde sowie mit Fragen der
Geheimhaltungsverpflichtung befaPft hat, kann eine Besorgnis
der Befangenheit des gerichtlichen Sachversténdigen nicht
begrinden. Richtig ist, dap dem gerichtlichen Sachversté&ndi-
gen im Beweisbeschlup eine Stellungnahme dazu nicht aufgege-
ben war. DaP der gerichtliche Sachverstandige sich im
schriftlichen Gutachten zu dem Komplex "Vorbenutzung" geéu-
Bert hat, mag daher fir die Kldgerin Uberraschend gewesen
sein. Der Sachverstandige durfte sich jedoch insoweit zu ei-



ner Stellungnahme aufgefordert fihlen, weil ihm die Beru-
fungserwiderung der Beklagten, in der diese sich auch zu den
"geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen geauPert hat, vom
Gericht mit der Aufforderung zugeleitet worden war, "diesen
Schriftsatz zu berlcksichtigen, sofern sich dadurch die Fer-
tigstellung des schriftlichen Gutachtens nicht unangemessen
verzdgert", Es kann deshalb nicht als eigenm&chtige Uber-
schreitung des dem gerichtlichen Sachverstandigen durch den
Bewelsbeschluf vom 27, April 1995 erteilten Auftrages ange-
sehen werden, dap er sich zu den einen wesentlichen Streit-
stoff des Nichtigkeitsverfahrens bildenden Vorbenutzungs-
handlungen Uberhaupt gedupert hat. Die Tatsache allein, daPp
sich der gerichtliche Sachverstandige auch mit den geltend
gemachten Vorbenutzungshandlungen befapt hat, bietet - ins-
besondere nach der hier erteilten Aufklarung - einer beson-
nenen Partel keinen Einlaf, MiBtrauen gegen seine Unpartei-
lichkeit zu rechtfertigen.

Allerdings kann der Inhalt der AuPerung des gerichtli-
chen Sachversténdigen auch bei einer besonnenen Partei den
Anschein erwecken, dieser stehe der Sache nicht unvoreinge-
nommen gegeniber. Dies gilt insbesondere bezlglich der Aupe-
rungen Uber den Chirurgen Dr. D. M..

Die Klagerin hat dazu vorgetragen, dieser Arzt habe von
Mai bis Mitte September 1977 an der M.-Klinik gearbeitet,
dort an verschiedenen Forschungsvorhaben im Laboratorium von
Dr. K. teilgenommen, insbesondere an den ersten Implanta-
tionsversuchen mit Herzklappenprothesen der Beklagten. '
Dr. M. habe dabei nicht nur den Schliepmechanismus und



die Gelenkanordnung der Klappen kennengelernt, sondern Uber
die neue Hérzklappenprothese und ihre Vorzlge Fachgespréche
mit dem damaligen Vizeprdsidenten der Beklagten (Dr. P.)
gefihrt, denn Dr. M. sei von der neuen Herzklap-

penprothese sehr beeindruckt gewesen und habe diese in Ita-
lien einsetzen wollen. Im Ubrigen habe Dr. M. nach sei-

ner Ruckkehr nach Italien seinen Kollegen, den Herzchirurgen
in Parma, Uber die Eigenschaften und Vorteile der Herzklap-
penprothese der Beklagten im Vergleich zu allen anderen da-
mals benutzten Prothesen berichtet. Einer Geheimhaltungsver-
pflichtung habe Dr. M. nicht unterlegen.

Wenn der gerichtliche Sachverstdndige sich zu dieser
geltend gemachten Vorbenutzung aufert, der Arzt Dr. M.
sel weder ein Fachmann noch auch nur eine "verstdndige Per-
son”", die in der Lage sei, die Funktion der Herzklappenpro-
these zu verstehen, so mup dies auch bei einer besonnenen
Partei den Eindruck hervorrufen, der gerichtliche Gutachter
stehe ihrem Vorbringen nicht unvoreingenommen gegenuiber.
Dies um so mehr, als der Chirurg Dr. D. M. dem Ge-
richtsgutachter nicht persénlich bekannt ist, so daf nicht
zu erkennen ist, wie er das Fachwissen und die Auffassungs-
gabe dieses Arztes beurteilen will.

Abschliefend &ufert sich der Gutachter, die Ausfihrungen
im angefochtenen Urteil, mit denen die von der Klé&gerin gel-
tend gemachten Vorbenutzungshandlungen als nicht patenthin-
dernd gewlrdigt worden sind, seien aus seiner Sicht nicht zu
beanstanden, denn die von ihm als Fachleute anerkannten im-
plantierenden Arzte Mc G., K., N. und A. seien
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zur Geheimhaltung verpflichtet gewesen. Das Bundespatentge-
richt habe die Frage der Vorbenutzung daher richtig ent-
schieden. Demgegeniiber sucht die Kl&gerin durch Vorlage von
Unterlagen und durch unter Beweis gestellten Sachvortrag den
Nachweis zu erbringen, die Beklagte habe schon vor dem Prio-
rit&tstag aus wirtschaftlichen Grinden der Offentlichkeits-
arbeit den Vorrang vor der Geheimhaltung eingeraumt; es sei
ihr um einen mdéglichst frihzeitigen Vertrieb der neu entwik-
kelten Herzklappenprothese gegangen.

Bewertet man die Ausfihrungen des Gerichtsgutachters
vorurteilsfrei im Gesamtzusammenhang, mup auch eine verntnf-
tige und besonnene Partei den Eindruck gewinnen, der Gutach-
“ter habe sich einseitig festgelegt und stehe ihrem unter Be-
wels gestellten Vorbringen zu den Vorbenutzungen nicht un-
voreingenommen gegeniber. Dem Ablehnungsgesuch der Klagerin
war daher stattzugeben. '

ITI. Die Entschadigung des gerichtlichen Sachversténdi-
gen fiir seine bisher geleistete Arbeit wird gemap § 16 i.V.
mit § 7 Abs. 1 ZSEG auf 10.000,-— DM einschlieflich aller
Auslagen und Abgaben festgesetzt.

Der gerichtliche Sachverstdndige hat fir sein schriftli-
ches Gutachten eine Honorarforderung von 37.000,-- DM ge-
stellt. Dieser Forderung hat die Klagerin widersprochen und
um eine Spezifizierung des Arbeitsaufwandes gebeten. Das Ge-
richt hat den Gutachter mit Verfigung vom 14. September 1996
aufgefordert, seinen Zeitaufwand fir die Erstellung des Gut-
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1t

achtens zu spezifizieren und die entstandenen Kosten anzuge-
ben, um dem Senat eine Festsetzung nach dem ZSEG zu ermdgli-
chen,.

Der gerichtliche Sachverstandige ist dem nicht nachge-
kommen, Er hat allgemeine Ausflhrungen zu seiner sonst er-
zielten Vérgﬂtung fir Vortrage und Beratungen gemacht, auf
die umfangreichen Akten verwiesen, die er habe studieren
mﬁssen,‘geltend gemacht, daP seine Einnahmen aus Nebentatig-
keit durch erhebliche Abgaben belastet seien und schlieflich
"um einen angemessenen Vorschlag des Senats gebeten", dessen
Hilfestellung er bedlrfe.

Bel der Festsetzung geht der Senat vom Umfang und Inhalt
des Gutachtens aus. Es umfapt insgesamt 27 Seiten, von denen
auf den ersten 20 Seiten allgemein Uber das Herz-Kreislauf-
System, die Erkrankungen der Herzklappen und die Behandlung
der Herzklappenfehler, Uber die verschiedenen Mdglichkeiten
des Ersatzes einer zerstdrten Herzklappe (biologische und
mechanische Herzklappenprothesen), Uber die klinische Pro-
‘blematik beim Einsatz mechanischer Herzklappen (mechanische
Haltbarkeit, ha&modynamische Eigenschaften,‘thromboembolische
Komplikationen) sowie Uber demographische Daten und wirt-
schaftliche Bedeutung der Herzklappenchirurgie berichtet und
Ausfﬁhfungen éu dem hier maBgeblichen Fachmann gemacht wer-
.den. Sodann befaPft sich der Gutachter auf etwa eineinhalb
Seiten mit der Lésung des Hauptanspruchs des Streitpatents,
der sich eine zwelieinhalbseitige Erérterung der entgegenge-
haltenen franzésischen Patentschrift 23 31 997 und der US-
Patentschrift 34 76 143 und eine etwa einseitige Bewertung
der erfinderischen Tatigkeit im Hinblick auf diesen druck-
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schriftlichen Stand der Technik anschliefen. Es folgen dann
Zweiseitige Bemerkungen uUber den Komplex "Vorbenutzung" und
eine knapp einseitige Zusammenfassung.

Man kann fir diese Ausarbeitung und Begutachtung eines
hochqualifizierten Wissenschaftlers, der mit der Materie
vertraut ist und keine Einarbeitungszeit bendétigt, etwa eine
Arbeitswoche veranschlagen.

Die Beklagte hat dem Vergutungsvorschlag des gerichtli-
chen Sachversténdigen zugestimmt. Der Senat hdlt sich flir
berechtigt, den Betrag von 10.000,-—- DM als Entschédigung
des gerichtlichen sSachverstédndigen einschliepflich aller Ab-
gaben und Auslagen festzusetzen; denn die Klagerin hat dem
Senat einen Rahmen vorgegeben, innerhalb dessen sie einer
Festsetzung nach dem Ermessen des Senats unter Heranziehung
vergleichbarer Fdlle zustimmt und insoweit ihr Einversténd-
nis mit einer besonderen Entschddigung des Sachversténdigen
im Sinne des § 7 Abs. 1 ZSEG erklart. Der Senat h&lt sich in
dem vorgegebenen Rahmen.

Wegen dieser Zustimmung der Klagerin war der Senat der
Prﬁfung’der Frage enthoben, ob der Entschadigungsanspruch
des gerichtlichen Sachverstdndigen ganz oder zum Teil ver-
wirkt sein kénnte, well die entstandenen Ablehnungsgrunde
und damit die Unverwertbarkeit seines Gutachtens auf grobe
Fahrlassigkeit zurlckzufihren sind (vgl. dazu Sen.Beschl. v.
15,12,1975 - X ZR 52/73, NJW 1976, 1154, 1155 m.N.; Zdéller,
ZPO, 20. Aufl., § 413 Rdn. 7; MinchKomm. 2. ZPO, § 413
Rdn. 7).




_13..

IV. Der Klé&gerin wird aufgegeben, bis zum 1. Mai 1997
einen weiteren Kostenvorschuf von 15.000,-— DM bei der Ge-
richtskasse einzuzahlen, da ein neues Sachversté&ndigengut-
achten eingeholt werden mup. '

Rogge Jestaedt Maltzahn

Brop | Melullis
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