Ia ZB 221/63 26543 097
Verkiindet
am 26. Mai 1964
Occhsoler, Justigangostellte
als Urkundsboamteor der
Geschiftsetelle

Beschlus8$

In Sachen

der Farbenfabriken BEP Aktiengesellschaft in LEIIINRD,

Antragsgegnerin, Beschwerde- wund
Rechtabeschwerdefithrerin,

- Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (D -
gegen

dic Firma AGEED Ke@il K@ Co., Ltd., in T (@)

Antragstellerin, Beschwerde- und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollméichtigte vor dem Bundeapatentgericht:
Patcntanwiilte Dr. 8. Dr. ®. *
Dr. & in ~ ‘

betreffend Einsicht in die Akten der Patentanmeldung
B 1773 IV d/39 ¢

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die mfindliche
Verhandlung vom 21. Mai 1964 unter Mitwirkung des Senats-
prédsidcenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Spreng,
Dr. Lbscher, Dr. Spengler und Schneider

beschlossen:

Auf die Rechtsheschwerde der Antragsgegnerin
wird der BeschluB8 des 5. Senats des Bundespatent-
gorichtys vom 19. Juni 1963 aufgehoben. Die Sache wird
zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das
Bundespatentgericht gzuriickverwiesen, dem auch dic Ent-
scheidung ilber die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfah-
rone Hbertragen wird. »

Der Wert des Beschwerdegegenstandes fiir das Rechts-~
beschwerdeverfahren wird auf 5 000 DM festgesetzt.
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GriUinde:

I. Die Antragsgegnerin hatte auf eine am 27. Januar 1950
bei dem Deutschen Patentamt eingereichte und auf sie umge-
schricbene Patentanmeldung betrecffend Verfahren und Vorrichtung
zur Herstellung von geformten Gebilden aus Polyamiden die Ertei-
lung cines Patentes beantragt (B 1773 IV ¢/39 c). Die Anmeldung
vurde am 7. Juni 1951 bekanntgemacht. Nach Prilfung der gegen die
Patenterteilung erhobenen Einspriiche wurde das nachgesuchte Pa-
tent zundchst durch BeaschluB der Priifungsstelle fiir Klasse 39 ¢
des Deutschen Patentamts erteilt, auf Beschwerde von Einspre-
chenden aber durch rechtskriiftig gewordenen BeschluB des 5. Be-
schuerdesenats des Deutschen Patentamts vom 21. Pebruar 1956 &
versagt.
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Mit Eingabe an das.Deutsche Patentamt vom 26. September
1962 hat die Antragstellerin durch ihre deutschen Patentanwdlte .
Antreg auf Einsicht in die Akten der Patentanmeldung gestellt.
Die Antragsgegnerin hat dem Antrag widersprochen, weil die Wir-
kung des einstweiligen Schutges mit der Versagung des Patentes b
entfallen und ein Verfahren zu der Anmeldung nicht mehr anhangig.j
sei; sie hat ferner geltend gemacht, dag8 eie ein schutzwiirdiges Ti
Interesse an der Geheimhaltung zumindest der nach der Bekanntma—‘ﬁ
chung erwachsenen Akteneteile habe, weil darin die technische Be-:
deutung des erfindungsgemiBen Verfahrens iiber dic bokanntgomach- i
ten Unterlagen hinaus nachgewiesen sei und weil die Antragstel- ;
lerin die durch die Akteneinsicht gewonnenen Erkenntnissc vermut-:!
lich zur technischen Ausnutzung dee Verfahrens in Japan und zu
Angriffen auf das der deutschen Anmeldung entesprechende japani-
sche Patent 232 937 benutgen wolle.
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Die Patentabteilung IV d des Deutschen Patentamts hat durch :F
Beschlu8 vom 28. Januar 1963 der Antragstellerin auf Grund des
§ 24 Abs. 3 Pat@G uneingeschriénkte Einsicht in die Akten gewidhrt.
Diec von der Antragsgegnerin dagegen erhobene Beschwerde ist duro&:
BeschluB des 5. Senats des Bundespatentgerichts vom 19. Juni 1963
(5 W 39/63) auf ihre Kosten guriickgewiesen worden.
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Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Gegen diesen BeschluB8 hat die Antragsgegnerin frist- und
formgerecht das vom Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts
zugelassene Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde eingelegt. Sie
beantragt,

den angefochtenen BeschluB8 aufgzuheben und die Sache

zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das

Bundespatentgericht guriickguverweisen.

Dic Antraggtellerin iet im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht ver-
trcten gewesen.

II. Der Rechtsbeschwerde konnte jedenfalls im Ergebnis
dor Erfolg nicht versagt werden.

1. Der Beschwerdesenat hat sich in der Begrilndung des
angefochtenen Beschlusses der Auffassung des 4. Senats des
Bundespatentgerichts in dessen Beschlu8 4 W 84/62 vom
17. September 1962 (BPatGerE 2, 41) angeschlossen, nach der
auch dic Akten einer nach Bekanntmachung guriickgenommenen

Anmoldung oder eines versegten Patentes gemdB § 24 Abs. 3
Satz 2 PatG auf einfachen Antrag grundsiétzlich offengulegen
sind. Dieser Auffassung ist entgegen den Angriffen, die im
Schrift.um und hier von der Rechtsbeschwerde dagegen erhoben
worden sind, im Ergebnis zugzustimmen.

a) Bis gzur Neuregelung des Patentwesensdurch das am

1. Juli 1961 in Kraft getretene Sechste Uberleitungsgesetg

vom 25. Mérz 1961 (BGBL I 274) waren im Patentgesetz selbst
lediglich Vorschriften dariiber enthalten, daB dle Einsicht

in die Patentrolle sowie in die Beschreibungen, Zeichnungen,
Modolle und Probestiicke, auf Grund deren die Patente erteilt
vorden sind, jedermann freistehe, sowie darttber, daB gleichzei-
tig mit der Bekanntmachung einer Patentanmeldung die Anmeldung
mit séimtlichen Anlagen beim Patentamt zur Einsicht flir jedermann
ausgulegen sei (§ 24 Abs.3, § 30 Abs.3 Satz 1 PatG i.d. Passung
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des Firften Uberleitungsgesetzes vom 18. Juli 1953 - BGBl I 615,
623). Diese Vorschriften sind im wesentlichen unverfndert in
die nach dem Sechsten Uberleitungageaetz geltende Fassung des
Patentgesetzes vom 9. Mai 1961 (BGBl I 550) ilbernommen worden.
Die Einsicht in die beim Patentamt gefiihrten Akten dagegen

war vordem nur in der Verordnung ilber das Deutsche Patentamt

- DPAVO - vom 6. Juli 1936/1. August 1953 (RGBLl 1936 II
219/BGB1 1953 1 714) geregolt, nach deren § 34 Abs. 1

das Patentamt nach seincm Ermessen jedem in Eingaben und Ver-
handlungcen Einsicht gewdhren konnfe, soweit diese gesetzlich
nicht beschrinkt war. Jetzt enthidlt auch das Patentgesetz
sclbst Vorschriften iber die Akteneinsicht: in den durch das
Sechste Uberleitungsgesetz eingefiigten Sitzen 2 und 3 des

§ 24 Abs. 3 ist bestimmt, daB in die Akten bokanntgemachter
Patentanmeldungen und erteilter Patente sowie die dazuge-
horenden sonstigen Modelle und Probestiicke Binsicht nur auf
Antrag gewidhri wird, daB vor der Entscheidung der Patentsucher
oder Patentinhaber zu horen ist, und daB die Einsicht nicht

gowidhrt wird, wenn und soweit der Patentsucher oder der Patent-

inhaber ein entgegenstchendes schutzwilrdiges Interesse dartut;
in dem - hier nicht interessierenden - Satz 4 igt ferner die
Einsicht in die Akten von Patenten, deren Gegenstand ein
Staatsgeheimnis ist, geregelt. Dancben findet sich auch jetzt
eine Vorschrift iiber Akteneinsicht wiederum in der Verord-
nung iiber das Deutsche Patentamt - DPAVO -~ vom 9. Mai 1961
(BGB1 I 585), nach deren § 18 Abs. 1 das Patentamt, soweit
nicht durch Gesetz Bestimmungen getroffen sind, jedermann auf
Antraeg insoweit Einsicht in die Akten des Patentamts sowie in
die dagu gehsrenden Modelle und Probestlicke gewihren kamn,
als ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird. Der
Unterschied der beiden Regelungen liegt auf der Hand: wilhrend
nach § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 PatG der die Akteneinsicht
Begehrende lediglich einen Antrag zu stellen braucht und der

Schutzrechtsinhaber ein entgegenstehendes schutzwiirdiges Inter-

esse dartun muS, hat nach § 18 Abs. 1 DPAVO umgekehrt der An-
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tragsteller schon mit der Stellung des Antragse cin berech-
tigtes Interesse an der Akteneinsicht glaubhaft zu machen.

b) Schon der Wortlaut des § 24 Abs. 3 Satz 2 PatG spricht
dafiir, unter den Aktcn "bekanntgemachter Patentanmeldungen
die Akten aller Patentanmeldungen zu verstehen, die einmal
bekanntgemacht wordon sind, mbgen diese auch infolge Zuriick-
nahme der Anmcldung oder Versagung des Patents (§ 35 Abs. 2
Satz 1 PatG) nicht zur Erteilung eines Patents geftihrt haben,
und unter den Akten "erteilter Patente" die Akten aller einmal
erteilten Patente, mogen diesc auch inzwischen durch rechts-
krdaftige Entscheidung fUr nichtig erklart (§ 13 Abs. 1 PatG)
oder durch Zeitablauf (§ 10 Abs. 1 PatG) oder aus einem dor in
§ 12 Abs. 1 PatG genannten Griinde, z.B. infolge Verszichts,
erloschen sein. Denn die Bezeichnungen "Akten bekanntgemach-
ter Anmeldungen" und "Akten erteilter Patente" treffen ihrem
Wortlaut nach auch fiir diese Fdlle zu. Es lieBe sich zwar daran
denken, daB der Ton auf die Wirter "Patentanmeldungen" und
"Patente” zu legen wére, Das h#étte zur Folge, daB darauf ab-
gestellt werden kbnnte, ob die bekanntgemachten Patentanmel-
dungen noch anhiéngig und die erteilten Patente noch in Kraft
sind. Piir eine solche Lesart bietet der Wortlaut des § 24
Abs. 3 Satz 2 und 3 jedoch keinen hinreichenden Anhalt. In
Satz 3 heiBt es allerdings, daB der "Patentsucher" oder
"Patentinhaber" zu horen ist und ein der Akteneinsicht etwa
entgegenstehendes schutzwiirdiges Interesse dartun kann. Der Ge-
brauch dieser Worter rechtfertigt jedoch nicht den SchluB, da8
ein "Patentsucher" oder "Patentinhaber" noch als solcher vor-
handen, die Anmeldung also noch anhiéngig oder das Patent noch .
in Kraft sein miiBte. Nach der Auffassung des Senats liegt es
vielmehr n#her, darin lediglich eine liber den Anwendungsbhereich
des Satzes 2 nichts aussagende Kurzbezeichnung fiir diejenigen
Personen zu sehen, denen die in Satz 3 genannten Rechte zu-
stehen sollen. Die Erwligung, daB diesc Personen weggefalien
oder nicht mehr auffindbar sein kbnnten, wenn die Aktencinsicht




léingere Zeit nach Erldschen des Schutgrechts begehrt wird,
steht dem nicht entgegen. Es ist selbstverstédndlich und
bedurfte keines besonderen Ausspruchs im Gesetz, daB die
Anhbrung entfallen muB8, wenn kein AnhSrungsberechtigter
vorhenden oder auffindbar ist.

¢) Mehr noch als schon der Wortlaut sprechen die Ent-
stehungsgeschichte, der mit der Neuregelung verfolgte Zveck
der Vorschriften und der Gesctzecsgzusammenhang dafiir, die Akteon
nach Bekanntmachung zuriickgenommener oder durch Versagung des
Patents gzuriickgeviesener Anmeldungen und die Akten nach Ertei--
lung fiir nichtig erkliérter oder erloschener Patente in den An-
wendungsbereich des § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 PatG eingubeziehen. .’
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Der Gesetzgeber des Sechsten Uberleitungsgesetzes hat
nicht etwa, wie behauptet worden ist, das vordem in § 34 DPAVO
a.F. geregelte Akteneinsichtsverfahren auf § 24 Abs. 3 Pat@
n.F. einerscits und § 18 Abs. 1 DPAVO n.P. andererseits "auf-
geteilt". Die Regelung in § 24 Aba. 3 Satz 2 bis 4 PatG n.F.
ist vielmehr die eingzige vom Gesetgzgeber des Sechsten Uberlei-
tungsgesetzes geschaffene gesetzliche Regelung des Aktenein-
sichtsrechts im Patontwesen. Die Vorschrift des § 18 DPAVO n.F.
ist nachtrdglich vom Bundesminister der Justiz im Verordnungs-
weg erlassen worden, wihrend im Sechsten Uberleitungsgesets
selbst an keiner Stelle auf eine zu § 24 Avs. 3 PaiG n.F. hin-
zutretende weitere Vorschrift tiber die Akteneinsicht hinge~
wiesen wird.
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Die Einfiigung von Vorechriften tiber Akteneinsicht in
§ 24 Abs. 3 PatG ist nach der Amtlichen Begriindung zum Regie-
rungsentwurf des Sechsten Uberleitungsgesetzes (BT-Drucks. 1749 .
der 3. Wahlperiode Seite 32 zu Nr. 15/16, abgedruckt u.a.
auch in B1PMZ 1961, 140, 146) deshalb erfolgt, weil den seit
langem erhobenen, als berechtigt anerkannten Forderungen der
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beteiligten Kreise Rechnung getragen werden sollte, auch die
Erteilungsakten bekanntgomachtor Patentanmeldungen und erteil-
ter Patente zur Einsicht freizugeben, soweit nicht ein schutz-
wirdiges Interesse des Patentsuchers oder des Patentinhabers
entgegenstehe. Da nun bis dahin die Einsicht in die Erteilungs-
akten zwar im Gesetz ilberhaupt nicht geregelt, aber doch, wie
allgemein bekannt, nach MagSgabe einer umfangreichen Spruch-
praxis des Patentamts auf Grund des § 34 DPAVO a.PF. gewiihrt
vorden wiar, konnen die erwihnten Forderungen der beteiligten
Kreise und die ihnen Rechnung tragenden Bestimmungen des Gesetz-
gebers nur so verstanden werden, daB dieser sich aus der Spruch-
praxis des Patentamts ergebende vorherige Rechtszustand durch '
den mit der Einfligung der neuen SHdtze 2 und 3 in den § 24 Abs. 3
PatG geschaffenen neuen Rechtszustand abgelost werden sollte,
dessen sachliche Neuerung gegeniiber dem vorherigen Rechtozustand
eben darin besteht, daB nicht mebr, wie vorher nadh der Spruch-
praxis des Patentamts, der Antragsteller ein berechtigtes Inter-
esse an der Akteneinsicht glaubhaft zu machen, sondern der
Patentsucher oder Patentinhaber ein der Akteneinsicht etwa
entgegenstchendes schutzwiirdiges Interesse darzutun hat. Daraus
folgt, daB die Akteneinsichtsantrige, die das Patentamt vorher
nach § 34 DPAVO a.F. behandelt hatte, nunmehr nach § 24 Abs. 3
Satz 2, 3 PatG n.F. zu behandeln sind, soweit der Wortlauf
dieser Vorschriften das zul#Bt. Nun sind aber Antrége auf Ein-
sicht in Anmelde- und Erteilungsakten vorher schon mangels einer
andcren Vorschrift stets nach § 34 DPAVO a.P. zu behandeln gewe-
sen und auch behandelt worden, gleiochgliltig, ob die Anmeldung 2u
riickgenommen, das Patent versagt oder das erteilte Patent fiir
nichtig erklirt oder erloschen war; mag auch in diesen letzte-
ren Fillen die €vwihrung der Akteneinsicht in der Regel ver-
sagt und nur ausnahmsweise bei Glaubhaftmachung eines beson-
deren Interesses an der Einsichtnahme gewdhrt worden sein, so
ist doch eben auch in diesen PH#llen die Gewihrung der Akten-
einsicht auf Grund des § 34 DPAVO a.P. nicht schlechthin aus-
geschlossen, sondern an sich mbglich gewesen (vgl. Reimer,




PatG 2. Aufl. § 24 Rdn. 24 und 28; Busse, PatG 2.Aufl. § 24
Anm. 12 I 8. 319/320). Auch in diesen Fdllen muB sich infolge
der Abldsung des vorherigen durch den neuen Rechtsgustand die 5
Akteneinsicht dahor nunmehr nach § 24 Abs. 3 Satz 2, 3 PatG n.F. -
richten. Ausgenommen davon sind wegen des insofern eindeutigen
Wortlauts des Satzes 2 lediglich die Akten von Patentanmcldun-
gen, die nicht oder noch nicht bekanntgemacht worden sind und
auch nicht anderweit zur Erteilung eines Patentes gefilhrt haben;f?
hier macht nunmehr das Gesetz nicht mehr lediglich einen Unter- :
achied in bezug auf die Sthrke der zu beriicksichtigenden Inter- =
cesen, sondern einen Einschnitt in der Anwendung des Akten- §§
cinsichtsrechtes iiberhaupt. Zur Ausfillung der damit entstan-
denen Liicke in der Regelung der Akteneinsicht bei den Akten nichﬁ;
bekanntgemachter Patentanmeldungen ist die Vorschrift des § 18 .
DPAVO n.F. heranzugiehen, nach deren Absatz 1 jedoch ebenso

wie nach der fritheren Spruchpraxis gu § 34 DPAVO a.F. der An-
tragsteller schon mit der Stellung des Antrags cin ‘berechtigtes ;}
Interesse an der Akteneinsicht glaubhaft zu machen hat.
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Dadurch, da8 das Gesetz fiir die Einleitung des Aktenein-~
gichteverfahrens nicht mehr den Nachweis eines berechtigten
Interesses des Antragstellers an der Akteneinsicht verlangt,
ist nunmehr ganz allgemein der Amsatzpunkt fiir die sachliche

BRI A

43

&l

Priifung des Einsichtsbegehrens vom Vorbringen des Antragstelleraﬁ
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auf das Vorbringen des Antragsgegners verlagert. Das Gosetz s
selbst macht diese Neuerung durch die Aufgliederung seiner Vor- &
gschriften in zwei SHtzei besonders augenfélligj Satz 2, der zu-~ |
niichst einmal festlegt, welche Akten iiberhaupt Gegenstand der
im Gesetz geregelten Akteneinsicht sein kinnen, bestimmt im
ﬁbrigen nur, daB der die Akteneinsicht Begehrende einen Antrag
gu stellen hat; und erst Satz %, der von dem welteren Verfahren
und von der BEntscheidung liber den Antrag handelt, bestimmt zu-
gleich, was Gegenstand der vom Patentamt vorgunehmenden Sach-




priifung sein sollf die Schutzwilrdigkeit der vom Antragsgegner
bei seciner Anhorung dem Akteneinsichtsbegehren etwa entgegenge-~
stellten Interessen. Das bedeutet nun zwar nicht, daB es bei
der Entscheidung iiber die unter die gesetzliche Regelung fal-
lenden Antrége auf das Interesse des Antragstellers an der
Aktcneinsicht tiberhaupt nicht mehr ankommen kbnnte; vielmehr
licgt es, wic noch n#her auszufilhren ist, schon im Begriff der
"Schutzviirdigkeit", die den der Akteneinsicht entgegengestellten|
Interessen zukommen muB, daf ihre Priifung im Einzelfall eine
Berticksichtigung auch der Interessen des Antragstellers erfor-
derlich machen kann. Den AnstoB8 und den Ansatzpunkt fir eine
Interessenpriifung durch das Patentamt aber gidt bei den unter
die gesetzliche Regelung fallenden Antrégen erst dasjenige, was
der Antragsgegner bei seiner Anhdrung zu dem Antrag vorbringt;
und wenn er sich {iberhaupt nicht zu dem Antrag #uBert, so fin-
det auch keine Interessenpriifung statt. Darin liegt die "Er-
leichterung" der Akteneihaicht, mit der der Gesetzgeber nach
den Ausfiihrungen der Amtlichen Begriindung den Wilnschen der be-
teiligten Kreise Rechnung tragen wollte.

Aus diesen schon im Aufbau der Vorschriften zutage treten-
den Grundgedanken der gesetzlichen Regelung folgt zugleich,
daf Erwdgungen, die sich auf die Interessenlage bei dem Akten-
einsicht begiehen, wenn ilberhaupt, so nur im Rahmen der in
Satz 3 vorgesehenen Intereéeenprufuns und nicht bereits bei
der Abgrenzung des in Satz 2 bestimmten Anwendungsbereichs der
im Gesetz getroffenen Regelung eine Rolle spiglen kidnnen.
Das gilt zuniéchst fiilr die Erwdgungen darilber, welches der ge-
setzgeberische Grund fiir die Gewdhrung von Akteneinsicht im
Patentwesen iiberhaupt und flir ihre Erleichterung durch das Scchs-
te Uberleitungsgesetz im besonderen gewesen ist. Es gilt aber
ebenso auch flr die darauf aufbauende Frage, odb und inwieweit es}
fir die Gewdhrung der Akteneinsicht im eingelnen Falle von Be-
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deutung sein kann, wenn der die Akteneinsicht in erster lLinie
rechtfertigende Grund, den vom Patentschutz betroffenen Dritten
die vollstdndige Unterrichtung iiber die Rechtsbestdndigkeit,
den Inhalt und den Schutzumfang des Schutzrechts zu ermdgli-
chen, entweder vollig entfallen ist oder nur noch in Sonder-
fallen geltend gemacht werden kann. Soweit sich hier dic
Interessenlage in bezug auf dic Aktencinsicht verdéndert hat,
kann das nach der ‘gesetzlichen Regelung nur bei der Interessen-
priifung im Einzelfall gemiiB Satz 3 beriielsichtigt werden. Dafi
in jedem Einzelfall ein vom Antragagegner der Akteneinsicht
entgegengehaltenes schutzwiirdiges Interesse zu beriicksichtigen
ist, soll nach dem Inhalt, dem Aufbau und dem Zweck der gesetz-
lichen Vorschriften ein ausreichender Schutz fiir die Ammelder
und Inhaber von Patenten sein, in deren Akten Dritte ¥insicht
nehmen wollen. Den ihnen zu gewdhrenden Schutz hinsichtlich
der Akten von bekanntgemachten Anmeldungen oder erteilten
Patentcn, aus denen Rechte nicht mehr oder nur noch fiir die
Vergangenheit hergeleitet werden kdnnen, ganz allgemein dadurch
zu verstédrken, daB diese Akten iiberhaupt nur besonders inter-
essierten Antragstellern offengelegt werden, liegt nicht im
Sinne der vom Gesetz getroffenen Regelung.

Wirde der Anwendungsbereich der gesetzlichen Vorachriften
iiber dic Akteneinsicht nach Merkmalen abgegrenzt, die sich
nicht eindeutig aus ihrem Wortlaut ergeben, so wiirde das
schliefllich auch nicht mit dem Umstand zu vereinbaren sein, da8
fiir das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht die Be-
setzung des Beschwerdesenats, also der "gesetzliche Richter" im
. Sinne des Art. 101 Abs. 1 Satg 2 GG, nach § 364 Abs. 1 PatG da-

von abhéngig gemacht ist, ob ein "Fall des § 24 Abs. 3" vorliegt«
Es ist davon auszugehen, daB8 der Gesetzgeber die Bestimmung des

gesetzlichen Richters von Merkmalen abhiéngig machen wollte, die
im Vortlaut des Gesetges mbglichst klar niedergelegt sind und

2

R s H s AT

It B

g e e gessene
e

,,.,.., ‘Mibﬁm?“‘""‘wﬁ'i'ﬂfﬁ‘" Sigs @

A A R



- 11 -

gsich im einzelnen Fall unschwer feststellen lassen (vgl. auch
BVerfG vom 24. Mdrz 1964 in NJW 1964, 1020 Nr. 2). Es kann ent-
gegen der in einer anderen Rechtsbeschwerdesache (Ia ZB 18/63)
von der dortigen Antragstellerin ge#duBerten Meinung auch nicht
angenommen werden, daB8 der Gesetzgeber des Sechsten Uberlei-
tungsgesetzes einc gewisse Unklarheit der in § 36d Abs. 1 PatG
niedergelegten Merkmale zur Bestimmung des gesetzlichen Richters
in Kauf genommen hebe und habe in Kauf nehmen konnen, weil in
Zweifelsfillen die letzte Vorschrift des § 364 Abs. 1 eingrei-
fe, nach der "im {ibrigen" der Beschwerdesenat in der Besetzung
mit drei rechtskundigen Mitgliedern entscheidet. Diese Vor-
schrift kann gich:inur auf die in § 364 Abs. 1 ilberhaupt nicht
genannten Fille beziehen, nicht aber auf solche Fidlle, bei
denen es zweifelhaft sein kdnnte, ob sie zu den in § 364 Abs. 1
genannten Fédllen gehdren. Wilrde die Bestimmung des gesetzlichen
Richters davon abhéngig gemacht, ob die im Gesetz niedergeleg-
ten Merkmale im eingzelnen Fall zweifelsfrei gegeben sind oder
nicht, so wviirde sie erst recht unklar werden. Das Erfordernis
klarer Bestimmbarkeit des gesetzlichen Richters spricht sonach
maBgeblich dafiir, daB8 bei der Abgrengung des Anwendungsbereichs
der Vorschriften des § 24 Abs. 3 PatG nicht darauf abgestellt
werden sollte, ob aus der Anmeldung oder dem Patent noch Rechte
hergeleitet werden ktnnen oder nicht; denn das ist oft 2weifel-
haft und nicht ohne weiteres festzustellen.

d) Hiernach ist dem "Leitsatz" der Entscheidung des
4. Senats des Bundespatentgerichts vom 17. Septémber 1962 in
BPatGerE 2, 41, daB auch die Akten einer nach Bekanntmachung
zguriickgenommenen Anmeldiung oder eines versagten Patents - (und
ebenso die eines fiir nichtig erklérten oder erloschenen Pa-
tents) - gem#f § 24 Abs. 3 Satgz 2 PatG auf einfachen Antrag
grundsitzlich offenzulegen sind, in dem Sinne zuzustimmen, daB
eben auch diese Akten unter die in § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 Paté
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getroffene Regelung fallen, nach der die Erteilungsakten be-
kanntgemachter Patentanmeldungen und erteilter Patente - wie

es in der Amtlichen Begriindung heiflt - vorbehaltlich eines ent-
gegenstehenden schutzviirdigen Interesses des Patentsuchers

oder Patentinhabers "zur Einsicht freigegeben" sind.

e) Die hiergegen sonst noch im Schrifttum und von der

Rechtsbeschwerde angefilhrten Gesichtspunkte greifen nicht durch.

Das gilt namentlich von dem Einwand, eine bekanntgemachte
Patentanmeldung falle mit ihrer Zuriicknahme oder mit der Ver-
sagung des nachgesuchten Patents in die "Privatsphéire" des
Anmelders zuriick. Es ist zwar richtig, daB8 der "Ort der Offen-
barung" der neuen technischen Lehre durch den Patentsucher
(Reimer aa0 § 1 Rdn. 16) die vertffentlichte Aualege- bzw.
Patentschrift nebst den mit ihr der BEinsicht durch jedermann
offengelegten sonstigen Anmelde- bzw. Brteilungsunterlagen ist
und daB es hier nicht um das damit der Uffentlichkeit Offen-
barte, sondern um die Ausfiihrungen geht, die dariiber hinaus in
den Akten enthalten sind. Auch diese Ausfiihrungen sind aber
jedenfalls damit, daB es zu der vom Patentsucher angestrebten
Bekanntmachung seiner Anmeldung gekommen ist, oder weil sie
iiberhaupt erst nach der Bekanntmach@ng der Anmeldung im Ein-
spruchs- und Beschwerdeverfahren erfolgt sind, der "Privat-
sphére” des Patentsuchers entriickt worden und kSnnen nicht mit
der Zurilicknahme der bekanntgemachten Anmeldung oder der Versa-
gung des nachgesuchten Patents von selbst in seine "Privat-
Sohidre” zurickfallen. Das etwaige Interesse des Patentsuchers
an der Gcheimhaltung kann vielmebr nach der Zuriicknahme der An-
meldung oder der Versagung des Patents ebenso wie vordem nur im
Rahmen der Priifung eines der Akteneinsicht etwa entgegenste-
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henden schutzwiirdigen Interesses nach § 24 Abs. 3 Satz 3
ratG, nicht schon boi der Abgrenzung des Anwendungsbe-
reichs der gesetzlichen Regelung nach Satz 2 berticksichtigt
werden.

Ob es ferner mit der gerichtlichen Praxis in anderen
Verwaltungs- oder Prozefiverfahren im Einklang steht, Akten
cines nicht mehr anhiingigen Verfahrens "beliebigen Dritten" 2zu-
ginglich zu machen, kann fiir die Auslegung des § 24 Abs. 3 PatG
schon deshalb nicht maBgeblich sein, weil die Akteneinsicht
durch Dritte im Patentwesen seit jeher eine ungleich grifere
Bedeutung als in sonstigen Verfahren gehabt hat und dariiber
hinaus durch die neue Regelung im Sechsten {Uberleitungsgesetz
auch noch hat erleichtert werden sollen.

Es kann fiir die Abgrenzung des Anwendungsbereichs der
gesetzlichen Vorschriften schlieSllich auch nicht darauf an-
kommen, ob die vom Bundespatentgericht vertretene Auffassung
dazu geftihrt hat, daB sich die vordem nur selten gestellten
Antrige auf Gewdhrung der Einsicht in die Akten erledigter
Patentanmeldungen und nicht mehr bestehender Patente seit-
her gehduft haben. Selbst wenn das tatsiéchlich der Fall sein
sollte, so ktnnte darin doch nur eine zwangslBufige Folge der
mit der Neuregelung begweckten Erleichterung der Aktenein-
gsicht gefunden werden; und es kdnnte auch nicht, jedenfalls
nicht mit Sicherheit, gesagt werden, daB diese Polge im
Widerspruch zu dem stlinde, was der Gesetzgeber mit der Neu~
regelung des Akteneinsichterechts beabsichtigt hat.
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2. Nach den Vorschriften in § 24 Abs. 3 Satz 2, 3 PatG
sind auch die hier nach der Bekanntmachung der Anmeldung im
Einaspruchsverfahren erwachsenen Aktenteile zu behandeln. Im
wegentlichen aus den glecichen Griinden, aus denen es nach dem
untcr 1 Ausgeflihrten nicht mdglich ist, den Anwendungsbereich
der gesetzlichen Vorschriften iiber die Akteneinsicht danach
abzugrenzen, ob dic bekanntgemachte Anmeldung noch anhiingig
oder das erteiltc Patent noch in Kraft ist, ist es auch nicht
angingig, in der Frage der Anwendbarkeit der gesetzlichen
Vorschriften 2wischen den vor der Bekanntmachung im patent-
amtlichen Priifungsverfahren und den nach der Bekanntmachung
im Einspruchsverfahren erwachsenen Aktenteilen einen grund-
gsétzlichen Unterschied zu machen. Das gilt ohne Rilcksicht
darauf, ob das Einspruchsverfahren noch l#uft, ob es durch Zu- "
riicknchme der Anmeldung oder Versagung des Patents beendet ist,
oder ob trotz der Einspriiche das nachgesuchte Patent erteilt
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worden ist. Auch die im Einspruchsverfahren erwachsenen Akten- :
teile sind YAkten einer bekanntgemachten Patentanmeldung" e
oder "eines. erteilten Patents" im Sinne des § 24 Abs. 3 “%
Satz 2. Weder der Vortlaut des Satgzes 2, der sich auf “"die" ff
Akten schlechthin bezieht, noch die Entstehungsgeschichte §§
oder der Zweck der Vorschriften und der Gesetzeszusammenhang %E
konnen eine grundséitzliche Unterscheidung 2zwischen den vor fg
und den nach der Bekanntmachung erwachsenen Akten bei der g
5

Frage der Anwendbarkeit der gesetgzlichen Vorschriften recht-
fertigen. Eine solche Trennung ist denn auch seit dem Inkraft-
trcten der neuen Vorschriften vom Bundespatentgericht in stédn-
diger und jetzt wohl auch einhelliger Rechtsprechung, teilweise
nit sehr eingehender und alles exrschbpfender Begriindung, mit
Recht abgelchnt worden (so vor allem BPatGerE 2, 23; vgl.
ferner u.a. BPatGerE 1, 35; 1, %6; 1, 38, 39; 2, 182, 184

m. w. Nachw.). Allerdings gibt Satz 3 nur dem Patentsucher
oder Patentinhaber, nicht auch den Einsprechenden das Recht,
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vor der Entscheidung liber einen Akteneinsichtsantrag gehdrt zu
werden und etwaige der Akteneinsicht entgegenstehende Interes-
sen geltend zu machen. Es geht aber nicht an, ohne sonstige An-
haltspunkte lediglich deshalb, weil die Anhdrung der Einspre-~
chenden und die Berticksichtigung ihrer der Akteneinsicht etwa
entgegenatohehden Intercesscn nicht vorgesehen ist, die nach
der Bekanntmachung erwachsenen Aktenteile grundsétzlich von
der Anwendung der gesetgzlichen Vorschriften auszunehmon. Im
iibrigen wird cin Einsprechender sich zumindest weit seltener
und veit weniger als ein Patentsucher veranlaBt gu schen brau-
chen, beim Streit um eine Patenterteilung Dinge vorzutragen, an
dercn Geheimhaltung gegeniiber Personen, die sich am Verfahren
nicht betciligt haben, er ein schutzwiirdiges Intercsse geltend
machen konnte.

3. Nach dem bisher Ausgefiihrten kann es fiir die Entschei-
dung iiber den hier gestellten Akteneinsichtsantrag also nur
darauf ankommen, ob und inwieweit die Antragsgegnerin ein der

Akteneinsicht entgegenstehendes schutgwiirdiges Intercsse im
Sinne decs § 24 Abs. 3 Satz 3 PatG dargetan hat.

a Der Beschwerdesenat ist der Auffassung, daB die An-
tragsgegnerin Griinde, die fiir eine Begrenzung der Aktenein-
sicht sprechen kdnnten, nicht dargetan habe. Nach stiéndiger
Rechtsprechung sei, wie der Beschwerdesenat ausfithrt, ein der
Akteneinsicht entgegenstehendes schutzwlirdiges Interesse im
allgemeinen nur fiir bestimmte Aktenteile, z.B. filr ausgeschiec-
dene und noch nicht bekanntgemachte Teile der Anmeldung,
anzuerkennen. Im vorliegenden Falle sei zwar eine FEinschrin-
kung des Patontbegehrens gur Abgrenzung gegenilber einem etwa-
igen d@lteren Recht erfolgt, jedoch erst nach der Bekanntmachung
der Anmcldung, so daB auch die diesbegilglich angefallenen
Aktonteilc offenzulegen seien. Auch der Sachvortrag der Be-
schwverdebegriindung biete keinen Anhaltspunkt fir das von der
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Beschwerdefiihrerin geltend gemachte schutzwiirdige Interesse.
Der von ihr im iibrigen nur vermutete patentrechtliche An-
griff im Ausland moge allerdings ein wirtschaftliches In-
tercssce der Beschwerdefithrorin an der Geheimhaltung der
Akten begriinden. Dieses Interesse ktnne aber nicht als
schutzwiirdig anerkannt werden, da nichts dafiir sprechec, dag
der befiirchtete Angriff zu Unrccht oder in unrcchter Form
crfolgen werde. Wirde hier ein schutzwiirdiges Intercsse
ancrkannt, so wilrde insbesonderc auch bei noch bestehendon
Schutzrechten ein erheblicher Teil der Akten von der Offen-
legung ausgcnommen werden miissen und damit der Gesetzeszweck
vercitelt werden, der Uffentlichkeit méglichst umfangrciche
Klarheit udbcr den Stand der Technik zu verschaffen. Die
bloBc Vermutung, daB dic Akteneinsicht zu Wettbewerbazwecken
miflbraucht werden konnc, begriinde im iibrigen kein der Akten-
einsicht centgegenstchendes schutzvdirdiges Interessec.

Dic von der Rechtsbeschwerde hiergegen erhobenen sach-
lich-rechtlichen und verfahrensrcchtlichen Riigen miissen Er-
folg haben.

b} Wine alles umfassende abschlieBende bestimmung des
Begriffs des "schutgwiirdigen Interesses" im Sinne des § 24
Abs. 3 Satz 3 PatG zu gcben, ist im Rahmen der Entscheidung
iiber die hier vorliegende Rechisbeschwerde allerdings weder
notig noch méglich. Es besteht auch kein AnlaB, des ndheren
auf die in groBer Zahl vorliegenden sonstigen Entschcidungen
des Bundespatentgerichts einzugehen, in denen sich Ausfiih-
rungen dariliber befinden, welche Umstdnde ein der Aktenein-
sicht entgegensteﬁendea schutgwiirdiges Interesse des Patent-
suchers oder Patentinhabers im Sinne des § 24 Aba. 3 Satz 3
PatG begriinden konnten und welche nicht (vgl. z.B. BPatGerE
1, 34; 1, 35, 36; 1, 45, 463 1, 48, 49; 2, 23, 26/27; 2,
182, 185/186; 3, 15, 16/17; 3, 17, 18/19). Es ist hier le-
diglich folgendes zu sagen: '
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aa) Der erkennende Senat stimmt der vom Bundespatent-
gericht z.B. in BPatGerE 1, 35, :36:und 3, 17, .18: gegebenen
Auslcgung des Begriffes insofern zu, als das der Aktenein-
sicht entgegengestellte "schutzwilrdige Interesse" sich aus
dem Inhalt gerade derjenigen Akten oder Aktenteile ergeben
muB, deren Offenlecgung der Patentsucher oder Patentinhaber
widerspricht. Das folgt schon daraus, daB das Gesetz die
Axtcen bekanntgemachter Patentanmeldungen und erteilter Patente
auf einen einfachen, nicht weiter zu begriindenden Antrag hin
grundsédtzlich zur Einsicht freigegeben und es dem Patentsucher
oder Patentinhaber ilberlassen hat, ein Interesse geltend zu
machen, das dieser an sich freienm Akteneinsicht gerade in
scinem Fall entgegensteht. Es konnte daher beispielsweise
nicht als ein schutzwiirdiges Interesse im Sinne des § 24 Abs. 3
Satz 3 PatG angesehen werden, wenn ein Patentsucher oder Pa-
tentinhaber lodiglich den Wunsch hétte, unbeteiligten Dritten
schlechthin die Einsicht in die Akten iliber das von ihm nach-
gesuchte Schutzrechi zu verwehren, dicse Akten nicht der All-
gemeinheit als "Literatur® zur Verfiligung zu stellen, oder von
Aufforderungen, sich zu Aktencinsichtsantridgen zu HuBern,
verschont zu bleiben. ‘

bb) Im tibrigen aber und gerade auch dann, wenn auf den
Inhalt der offenzulegenden Akten abgestellt wird, erfordert
os schon der Begriff des "schutzwiirdigen" Interesses, daB
cine Abwdgung der vom Patentsucher oder Patentinhaber gegen
die Gewdhrung der Akteneinsicht geltend gemachten Interessen
mit den fir die Gewihrung der Akteneinsicht im allgemeinen
oder im einzelnen Fall sprechenden Interessen stattfinden muf.
Dabei kann sich allerdings im Hinblick auf die Grundentschei-
dung dos Gesetzgebers, die Erteilungsakten auf einfachen An-
trag hin grundsétzlich zur Einsichtnahme durch beliebige
Dritte freizugeben, in vielen Fdllen schon aus dem Inhalt der
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Akten sclbst ergeben, da cin der Einsicht in diesc Akten
cntgcgenstchendes schutzuiirdiges Intercssc nicht in Betracht
komuen kann. So wird in der Regel cein schutszwviirdiges Intercsse
daran verneint werdcen milssen, solche Akten oder Aktenteile
nicht offecnzulegen, dic nur Dingc enthalten, deren Kenntnis
sich joder Dritte jederzeit auch anderwoit beschaffen kbnnte
wic zum Beispicl Angaben und Ausfithrungen gum Stand der Tech-
nik auf dem in Botracht kommenden Gebiet. Insoweit kann cs
daher auch nicht darauf ankommen, aus welchem Grund und zu
welchem Zweck gerade der Antragsteller Einsicht in dic Akten
nchmen will. Dem angefochtenen BeschluB ist deshaldb darin zu-
zustimmen, daB ein schutzwiirdiges Interessc der Antragsgeg-
nerin, dic in den Akten etwa enthaltenen Angaben und Ausfilh-
rungen zum Stand der Technik der Antragstellerin vorzuenthal-
ten, auch dann nicht anerkannt werden konnte, wenn gu vermu-
ten scin sollte, daB die Antragstellerin diese Angaben und
Ausfiihrungen zu einem rechtlich zul#dssigen Angriff. auf das
japanische Patent der Antragsgegnerin verwenden will.

cc) Dic irteilungsakten kdnnen aber auch Dinge enthalten,
dic wveiterguhuende Erwdgungen erforderlich machen und bei denen
¢s entiuwer der vom Bundespatentgericht vertretenen Auffassung
durchaus auch auf dic Person des Antragstcellers und auf seine
Intercsscn an der Kenntnis des Akteninhalts ankommen kann.
So hattc hicer dic Antragsgegnerin in ihrem Schriftsatz an das
Dcutsche Patentamt vom 19. Oktober 1962 geltend gemacht, dio
tcchnische Bedeutung des in ihrer Patentanmeldung beschriocbe-
nen Verfahrens sei in don Erwiderungsschriftsdtzon zu den
Einspriichen ausfiihrlich erdrtort und durch weitere tochnischo
Angaben, dic in den bekanntgemachten Unterlagen nicht cnthal-
ten soien, nachgewiesen worden; es sei zu befiirchten, daB dic
Antragstellerin diese durch die Akteneinsicht zu gewinnenden
Erkenntnisse zur technischen Ausnutzung des Verfahrens entge-
goen dem fir die Antragsgegnerin in Japan noch bestcechenden



- 19 -

Patentschutz benutzen wolle. Mit Recht riigt es die Rechtsbe~
schverde als einc Verletzung der Verfuhrensvorachriften in

§ 41 h Abs. 1 und § 41 f Abs. 1 PatG, daB der Beschwerde-
scnat sich mit dicsem Hinweis dor Antragsgegnerin auf den
ihrer Meinung nach gehciwhaltungsbedlirftigen technischen’ In-
halt ihrer Schriftsitze im Einspruchsverfahrcn iiberhaupt
nicht auscinandergesctzt und sic auch nicht in Ausiibung sci-
ner Fragepflicht zur Angabe der geheimhaltungsbedlirftigen
Schriftsatzstellen im eingclnen aufgefordert habe. Dieses
Vorbringen der Antragsgcegnerin konnte filr die Entscheidung
iiber den Akteneinsichtsantirag erheblich sein. Enthalten die
Ertecilungsakten beispielswcisc Ausfiihrungen ilber Art und Um-
fang, Zwecke und Vorteile der Benutzung der Erfindung im Be-
trieb des Patentsuchers, mit denen dieser iib¢er das in der
Auslegeschrift Offenbarte hinaus dem Patentamt 2wecks Erlan-
gung des nachgesuchten Patents cetwa die Fortschrittlichkeit
sciner Erfindung hat dartun wollen, o wiirde es nicht ausgo-
schlossen sein, ein der Einsicht in diese Aktenteile entge-
genstchendes schutzwiirdiges Interessen gu bejahen, wenn be-
grindeter Verdacht bestiinde, daB der Antragsteller die Kennt-
niss¢, dic ur durch dic Einsicht in die Akten orlangen viirde,
zum H2cibeil dcs Patentsuchers miBbréuchlich verwenden will.
Dariber hinaus wiirde ein schutewiirdiges Intereesc an der Ge-
heinthaltung solcher Aktenteile nach der Zuriicknahme der An-
ncldung oder - wic hiexr -~ nach der Versagung des nachgesuch-
ten Patonts im allgemeinen eher bejaht werden kdnnen als zu
der Zcit, als die Anmeldung noch schwebte und Dritte ein In-
tcerosse daran haben konntem, sich an Hand diesor Aktenstollen
ein Bild dariiber zu machen, ob das nachgesuchtc Patent endgiil-
tig erteilt werden wiirde oder nicht.

¢) Da der Beschwerdesenat den Widerspruch der Antragsgeg-
nerin gegen den Akteneinsichtsantrag unter den gzu b) cc) auf-
gozoigten Gesichtspunkten nicht ausrcichend gepxiift hat, nmufite
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der angefochtenc BeschluB8 aufgehoben werden. Da es ferner
‘zur abschlicB8enden Entscheidung iiber den Antrag weiterer
tatsichlicher Erdrterungen bedarf, war die Sache gem#B § 41x
Abs. 1 PatG zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an
das Bundespatentgericht zuriickzuverweisen,

III. Dic Entscheidung iiber die Kosten des Rechtsbeschwer-
deverfahrens ist fiir die sog. auBergerichtlichen Kosten nach
der Vorschrift des § 41y Abs. 1 Satz 1 PatG und fiir dic Ge-
richtskoaten in Ermangelung ciner ausdriicklichen andercn Vor-
schrift nach der cntsprcchend anzuwendenden Vorschrift deos
§ 36q Abs. 1 Satz 1 PatG zu treffen (Benkard, PatG 4. Aufl.

§ 41y Rdn. 2). Nach beiden Vorschrifton konnen im Fallc der
Betciligung mehrorer an einem Verfahren einem von ihnen Kosten
auferlegt werden, wenn und soweit das der Billigkeit entspricht. :
In cincm echten Streitverfahren zwischen zwei Parteien, wie i
cs das Akteneinsichtsverfahren ist, wird dabei in der Regel é%
der Ausgang des Verfahrens in der Sache selbst zumindest mit- !
zuberiicksichtigen sein. Der erkennende Senat vermag insofern
entgegen den Angriffen der Rechtsbeschwerde keinen Rechtsfch- :&
ler in den Grundsidtzen zu finden, nach denen das Bundcspatent-
gerickt hei. Akteneinsichtssachen im BeschluB8 4 W 137/62 vom
18. Fedbruar 1963 (BPatGerE 3, 23, 29/30) und hier im angc-
fochtenen BeschluB iiber die Kosten des Beschwerdeverfahrcns
vor der Bundespatentgericht nach den dafiir im wesentlichen
glcichen Vorschriften (§ 36q Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG) ent-
schicden hat, und hat deshald hier mit der Zuriickverwoisung
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der Sache an das Bundespatentgericht dicsem auch die Ent-
scheidung iiber die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens
{ibertragen, weil der cndgiiltige Ausgang der Sache noch
ungewil ist.

Dr. Nastelaki Spreng Lischer
Spengler | Schneider
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