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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
miindliche Verhandlung vom 12. Dezember 1989 durch den Vor-
sitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Rogge,
Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn, Dr. Jestaedt und Dr. Brof

fir Recht erkannt:

Auf die Berufung der Kldgerin wird das Ur-
teil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II)
des Bundespatentgerichts vom 23. Septem-
ber 1986 abgedndert.

Das Patent 33 25 647 wird fiir nichtig er-
klart.

Der Beklagte trdgt die Kosten des ersten
Rechtszuges, die Klagerin die des Beru-
fungsverfahrens.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber des deutschen Patents
33 25 647 (Streitpatents), das sich auf eine schwenkbare
Vorrichtung zum Aufnehmen einer mit einem Biiroinformations-
gerdt verbundenen Tastatur bezieht und dessen Anmeldung am
15. Juli 1983 erfolgte. Die Prioritdt der deutschen Anmel-
dung 33 08 535.8 vom 10. Mdrz 1983 ist in Anspruch genommen.
Patentanspruch 1 in der vom Bundespatentgericht aufrechter-
haltenen Fassung lautet:




Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

“1l. Schwenkbare Vorrichtung zum Aufnehmen einer
mit einem Bildschirmgerdt iiber Kabel verbun-
denen Tastatur mit einer Fihrungseinrichtung
zum Fiihren einer Tastaturhalterung bei Hin-
einschieben der Tastatur in und beim Heraus-
ziehen der Tastatur aus der Vorrichtung,
dadurch gekennzeichnet,
daB die Vorrichtung unter Bildung eines zum
Aufnehmen der Tastaturhalterung dienenden,
in Horizontalrichtung nach drei Seiten offe-
nen Raumes (10) aus einer Grundplatte (3),
einer Deckplatte (4), einer Riickwand (6) und
nur im hinteren Bereich der Vorrichtung vor-
gesehenen Seitenwdnden (5) besteht."

Die Patentanspriiche 2 bis 4 lauten:

"2. Schwenkbare Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnedt,
dafl eine mit der Tastaturhalterung verbun-
dene Fihrungseinrichtung im vorderen Be-
reich durch Rollen auf der Unterlage abge-
stiitzt ist.

3. Schwenkbare Vorrichtung nach einem der An-
spriiche 1 oder 2, dadurch ge -
kennzeichnet, daB die Tastatur-
halterung (8) um eine vertikale Achse (22)
relativ zur Filhrungseinrichtung (9, 18)
schwenkbar ist.

4, Schwenkbare Vorrichtung nach einem der An-
spriiche 2 und 3, dadurch ge -~
kennzeichnet, daB die Fihrungs-
einrichtung (9, 18) um eine vertikale
Achse (21) relativ zum Gehduse der Vorrich-
tung (2) schwenkbar ist."

Wegen der iibrigen Patentanspriiche 5 und 6 wird auf die
Streitpatentschrift Bezug genommen.

Die Kldgerin hat Nichtigkeitsklage erhoben und geltend
gemacht, die Lehre des Streitpatents sei im Hinblick auf die
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vorvertffentlichte Europdische Patentanmeldung 94 376 und
die deutschen Offenlegungsschriften 25 54 477 und 31 01 592
nicht neu, jedenfalls aber nicht erfinderisch. Der Beklagte

ist dem entgegengetreten.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent teilweise
fiir nichtig erkldrt und die Klage im Umfang der verteidigten

Fassung abgewiesen.

Dagegen richtet sich die Berufung der Kldgerin, die ihr
Begehren, das Streitpatent in vollem Umfang fiir nichtig zu
erkldren, nunmehr unter weiterer Geltendmachung der vorver-
O6ffentlichten deutschen Offenlegungsschriften 31 32 015 und
29 51 541 weiterverfolgt.

Der Beklagte beantragt, die Berufung zuriickzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie
gegen die Kombination der Merkmale aus den
Anspriichen 1 (Fassung des Bundespatentge-
richts) bis 3 gerichtet ist,

alternativ hilfsweise die Klage abzuweisen,
soweit sie gegen die Kombination der Merk-
male der Anspriiche 1 (Fassung des Bundes-
patentgerichts), 3 und 4 gerichtet ist, und

duBerst hilfsweise die Klage abzuweisen, so-
weit sie gegen die Kombination der Merkmale
der Anspriiche 1 (Fassung des Bundespatentge-
richts) bis 4 gerichtet ist.

Professor Dr.-Ing. Rudolf HEll®, Leiter des Instituts
fiir Maschinenkonstruktionslehre der Universitidt Ka{jlllll®,



hat als gerichtlicher Sachverstdndiger schriftlich und miind-

lich Stellung genommen.

Entscheidungsqgriinde:

Die Berufung hat Erfolg.

I. Das Streitpatent betrifft nach dem Oberbegriff des
Patentanspruchs 1 in der verteidigten Fassung eine schwenk-
bare Vorrichtung zum Aufnehmen einer mit einem Bildschirm-
gerat iiber Kabel verbundenen Tastatur, wobei eine Fiihrungs-
einrichtung zum Fiihren der Tastaturhalterung das Einschieben
und Herausziehen der Tastatur aus der Vorrichtung ermdg-

licht.

Wie in der Einleitung der Patentbeschreibung ausgefiihrt
wird, waren schwenkbare Vorrichtungen in verschiedenen Aus-
gestaltungen bekannt, bei denen die Bildschirmeinheit und
die Bedienungstastatur getrennt ausgebildet sind und die
Tastatur, wenn sie nicht bendtigt wird, in die unter dem
Bildschirm angeordnete Vorrichtung zuriickgeschoben werden
kann, um freien Arbeitsraum im vorderen Bereich des Schreib-
tisches zu haben. Als nachteilig sieht es die Beschreibung
bei diesen Vorrichtungen an, daB nur Tastaturen eingeschoben
werden kénnen, die schmaler sind als die als Halterung die-
nende Schublade. AuBerdem sei die Tastatur in ausgezogener
Stellung auf Rollen gelagert und damit nicht gegen unbeab-
sichtigtes Verschieben wdhrend der Benutzung gesichert. Zu-
dem konne mit dieser schubladenartigen Tastaturfiihrung die
Tastatur nicht den jeweiligen Arbeitsbedingungen entspre-
chend umgestellt oder verschoben werden.
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Hiervon ausgehend will das Streitpatent, wie der ge-
richtliche Sachverstidndige ausgefiihrt hat, eine schwenkbare
Vorrichtung zum Aufnehmen einer mit einem Bildschirmgerdt
verbundenen Tastatur schaffen, die fiir die Aufnahme beliebig
breiter Tastaturen geeignet ist und bei der sich die Tasta-
tur m8glichst einfach und freiziigig verschieben 1lagt.

Nach Patentanspruch 1 des Streitpatents in der vom
Bundespatentgericht aufrechterhaltenen Fassung wird deshalb
eine Vorrichtung zum Aufnehmen einer Tastatur vorgeschlagen,
die iiber Kabel mit einem Bildschirmgerdt verbunden ist:

1. Die Vorrichtung ist schwenkbar.

2. Sie hat einen nach drei Seiten offenen Raum
zur Aufnahme einer Tastaturhalterung

3. und besteht aus einer Grundplatte, einer
Deckplatte, einer Riickwand und nur im hin-

teren Bereich vorgesehenen Seitenwinden.

4. Sie hat eine Fiihrungseinrichtung, die eine
Tastaturhalterung fiihrt, wenn die Tastatur
in die Vorrichtung hineingeschoben oder
aus ihr herausgezogen wird.

1I. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der vertei-
digten Fassung erweist sich nach dem Ergebnis der Beweis-
aufnahme als nicht patentfahig. Zwar ist die von Patentan-
spruch 1 des Streitpatents erfafte Lehre gegeniiber dem vor-



ver6ffentlichten Stand der Technik neu, was die Klagerin
nicht mehr in Abrede stellt. Die Lehre des Patentanspruchs 1
beruht jedoch nach der Uberzeugung des Senats nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit; vielmehr ergibt sie sich fiir
den Fachmann, einen an einer Technikerschule im Maschinen-
bzw. Geratebau ausgebildeten Konstrukteur mit praktischen
Erfahrungen in der Konstruktion und Entwicklung von einfa-
chen Biirogerdten und deren Zubehér, auf der Grundlage seines
allgemeinen Fachwissens und seines Kénnens in naheliegender
Weise aus dem Stand der Technik. In dieser Beurteilung folgt
der Senat den iiberzeugenden Ausfiihrungen des gerichtlichen

Sachverstédndigen.

Aus dem deutschen Gebrauchsmuster 82 12 927, das die
Streitpatentschrift als nachstliegenden Stand der Technik
bezeichnet, war bereits eine schwenkbare Vorrichtung zum
Aufnehmen einer Tastatur fiir ein Bildschirmgerdt bekannt.
Die Vorrichtung besteht aus einem Kasten, der durch Boden-
und Deckplatte, Riick- und Seitenwdnde gebildet ist und in
dessen vordere 0Offnung eine schubladenartige Auflage fiir
eine Tastatur eingeschoben und herausgezogen werden kann.
Abweichend von der Vorrichtung nach der Lehre des Streit-
patents, wonach Seitenwdnde nur im hinteren Bereich der Vor-
richtung vorgesehen sind, so daBl der Raum zur Aufnahme der
Tastatur nach drei Seiten offen ist, und nach der die Fiih-
rung der Tastaturhalterung auf dem Boden der Vorrichtung
vorgesehen ist, schlﬁgf die Gebrauchsmusterschrift eine
Schublade zur Aufnahme der Tastatur vor, wobei die Schublade
durch Teleskopfiihrungen gebildet, mit denen eine Tastatur-
mulde (2) zur Aufnahme der Tastatur (20) verbunden ist. Da-
her k6nnen nur Tastaturen unter den Bildschirm eingeschoben
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werden, die schmaler sind als die als Halterung dienende
Schublade.

Diese Kastenform der Vorrichtung hinderte den Fachmann
nicht, ohne erfinderisches Bemiihen zu der Lehre des Patent-
anspruchs 1 zu gelangen. Wurde ndmlich bei der Kastenform
als nachteilig empfunden, daf nur Tastaturen unter das Bild-
schirmgerat angeordnet werden konnten, die schmaler sind als
die lichte Breite der Schubladenmulde, so lag es, um diesen
Nachteil zu iiberwinden, nahe, den Kasten entweder entspre-
chend breiter zu gestalten, oder aber die Seitenwédnde des
Kastens, soweit hinderlich, wegzulassen. Bei einer VergréBe-
rung des Kastens entsprechend der L&sung des deutschen Ge-
brauchsmusters 82 12 927 hdtte der Konstrukteur eine gr&fiere
Auflagefldche fiir das Bildschirmgerdt und damit insgesamt
eine gréBere und échwerere, zugleich platzaufwendigere Kon-
struktion in Kauf nehmen miissen, einen Nachteil, den es an-
gesichts des erstrebten Zieles, Platz fiir weitere Biiroarbei-
ten auf dem Schreibtisch zu schaffen, zu vermeiden galt und
der deshalb diesen Ldsungsweg von vornherein ausschlof.
Folgte der Konstrukteur, um diesen Nachteil zu vermeiden,
der Uberlegung, durch Weglassen der Seitenwidnde, soweit
diese zur Sicherung der Stabilitdt nicht erforderlich waren,
Raum fiir beliebig breite Tastaturen zu schaffen, ohne auf
die bewdhrte, fertigungstechnisch giinstige, stabile und
dennoch leichte Konstruktion verzichten zu miissen, so wies
ihm die deutsche Offenlegungsschrift 31 32 015 einen Weg,
wie er eine Fiihrung fiir die Tastaturhalterung vorsehen
konnte, die oberhalb der Bodenplatte und im hinteren Teil
des kastenfdrmigen Raumes untergebracht werden konnte. Diese



Druckschrift betrifft ndmlich eine schwenkbare Vorrichtung
zum Aufnehmen einer Bedienungstastatur, die ebenfalls wie
das deutsche Gebrauchsmuster 82 12 927 von der Kastenform
ausgeht, aber auf eine schubladendhnliche Tastaturhalterung
mit seitlicher Fiihrung verzichtet. Vielmehr wird die Trage-
platte (9) mit der Bedienungseinheit (10) fiir das Bild-
schirmgerdt (8) mittels Teleskopschienen (11) in den Trage-
kasten hineingeschoben und herausgezogen, die auf dem Boden
der Vorrichtung vorgesehen sind. Den LOsungsvorschlag des
Streitpatents, die stérenden Seitenwdnde des Tragkastens
teilweise wegzulassen und die Fiihrungseinrichtung fiir die
Tastaturhalterung im Bodenbereich des Tragkastens vorzuse-
hen, um auf diese Weise Tastaturen beliebiger Breite auf-
nehmen zu kdnnen, hat der gerichtliche Sachverstdndige nicht
als eine das Kénnen eines durchschnittlichen Konstrukteurs
ibersteigende Leistung bezeichnet. Sie kann nicht als auf
erfinderischer Tdtigkeit beruhend gewertet werden.

III. Die Lehre des Streitpatents erweist sich auch
nicht insoweit als patentfdhig, als der Beklagte nunmehr
hilfsweise die Kombination der Merkmale aus den Patentan-
spriichen 1 bis 3 und - kumulativ - der Patentanspriiche 1, 3
und 4 oder die Merkmalskombination der Patentanspriiche 1

bis 4 geltend macht.

1. Der gerichtliche Sachverstidndige hat iiberzeugend
ausgefiihrt, da3 die Merkmale aus den Patentanspriichen 2, 3
und 4 fiir sich genommen keine erfinderische Leistung bedeu-
ten. Die in Patentanspruch 2 beanspruchte Abstiitzung der
Fiihrungsvorrichtung durch im vorderen Bereich angeordnete
Rollen sei bereits durch das deutsche Gebrauchsmuster




- 10 -

82 12 927 nahegelegt, das in Anspruch 7 ebenfalls Rollen
oder Kugeln zur Abstiitzung der Tastaturhalterung auf der
Schreibtischplatte vorsieht. Die in Patentanspruch 3 des
Streitpatents unter Schutz gestellte vertikale Achse (22),
um die die Tastaturhalterung (8) relativ zur Filhrungs-
einrichtung (9, 18) schwenkbar ist, gehe nicht iiber das
Konnen eines Durchschnittskonstrukteurs hinaus, zumal die
Verschwenkbarkeit einer Platte zur Aufnahme einer Tastatur
bereits aus der deutschen Offenlegungsschrift 29 15 541 vor-
bekannt sei. Auch die in Patentanspruch 4 vorgesehene Anord-
nung von zwei weiteren Drehgelenken dahin, dafl die Fiihrungs-
einrichtung (9, 18) um eine vertikale Achse (21) relativ zum
Gehduse der Vorrichtung (2) schwenkbar ist, sei eine rein
konstruktive Mafnahme, welche der Konstrukteur, der sich vor
die Aufgabe gestellt sehe, weitere Bewegungsfreiheiten fiir
die Tastaturhalterung zu schaffen, ohne erfinderisches Be-

miihen bewerkstelligen kénne.

2. Der Senat folgt hingegen nicht der Auffassung des
gerichtlichen Sachverstdndigen, bereits die Zusammenstellung
und die bloBe Fiille der Kombinationsmerkmale der Patentan-
spriiche 1 bis 4 seien als eine erfinderische Leistung zu be-
werten. Der Sachverstdndige hat in der miindlichen Verhand-
lung deutlich gemacht, daB er die erfinderische Leistung in
dem Erkennen und Zusammenstellen der Vorgaben sieht. Hierzu
sei ein Konstrukteur durchschnittlichen K&nnens nicht in der
Lage. Allerdings, so hat der gerichtliche Sachverstidndige
weiter ausgefiihrt, sei dieser Fachmann ohne weiteres und
ohne erfinderisches Bemiihen im Stande, entsprechende kon-
struktive MaBnahmen vorzusehen, wenn er vor die Aufgabe ge-
stellt werde, eine schwenkbare Vorrichtung zum Aufnehmen
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einer Bedienungstastatur fiir ein Bildschirmgerat so zu ge-
stalten, daB beliebig breite Tastaturen aufgenommen werden
kénnten, eine Abstiitzung der Tastaturhalterung auf dem
Schreibtisch erfolge und entsprechend den Anforderungen des
Bedienungspersonals weitere Beweglichkeiten der Tastaturhal-

terung und der Fithrungseinrichtung zu schaffen seien.

War der Fachmann hierzu aber auf Grund seines Fachwis-
sens ohne weiteres in der Lage, so war auch die Kombination
samtlicher Merkmale gemdf3l den Patentanspriichen 1 bis 4 nahe-
liegend. Die Vorgaben entsprechend den biiroorganisatorischen
Erfordernissen zu erkennen und sie in brauchbaren und preis-
werten Erzeugnissen zu realisieren, ist in erster Linie ein
wirtschaftliches Problem, das mit der jeweiligen Lage auf
dem einschldgigen Markt zusammenhdngt. Die Leistung des Be-
klagten lag deshalb darin, die aus der Bedienung der Geridte
folgenden Notwendigkeiten vor seinen Mitbewerbern erkannt
und eine entsprechende L&sung auf den Markt gebracht zu
haben, die es platzsparend erlaubt, bei ein und derselben
Vorrichtung beliebig breite Tastaturen fiir Bildschirmgerdte
zu verwenden und durch erhdhte Bewegungsfreiheiten der
Tastaturhalterung den Anforderungen des Bedienungspersonals
gerecht zu werden. Diese Leistung beruht auf einer kauf-
mannischen Entscheidung, nicht hingegen auf einer iiber das
konstruktiv-handwerkliche Kénnen des Durchschnittsfachmanns
hinausgehende erfinderischen Tdtigkeit.

IV. Die Unteranspriiche 5 und 6 befassen sich mit n&he-
ren Ausgestaltungen der Lehre nach Patentanspruch 1. Da sie
keinen eigenen erfinderischen Inhalt besitzen, haben auch

sie keinen Bestand.
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V. Auf die Berufung der Klidgerin ist daher das Urteil
des Bundespatentgerichts abzuidndern und das Patent in vollem
Umfang fiir nichtig zu erkldren. Die Kostenentscheidung be-
ruht auf § 110 Abs. 3 PatG i.Vv.m. §§ 91, 97 Abs. 2 ZPO. Der
Klagerin sind nach § 97 Abs. 2 ZPO die Kosten der Berufungs-
instanz aufzuerlegen, weil erst die im Berufungsverfahren
von der Klagerin vorgelegte deutsche Offenlegungsschrift
31 32 015 zur Nichtigerkldrung des Streitpatents gefiihrt
hat.

Bruchhausen Rogge Maltzahn

Jestaedt Brof
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