Nachschlagewerk: Jja
Amtliche Sammlung: ja

PatG §§ 36 4, 36 e

Akteneinsicht II

Hat ein Beschwerdcsenat des Bundespatentgerichts nicht

in der durch § 36 4 Abs. 1 Pat@ vorgeschricbenen Besetzung
cntochicden, so mu8 soin Beschlu8 auf Rige nach § 551 Nr. 1
ZP0 (i.V.m. § 41 q Abs. 2 PatG) oder § 41 p Abs. 3 Nr. 1
PatG aufgechoben werden. Weder dic allgemeinen, im Geschéfts-
verteilungsplan enthaltencn Bestimmungen iiber die Zustén-
digkeit und porsoncllc Besetzung dor Senate noch eine

in Einzelfall von den beteiligten Senaton sclbst oder ge-
miB § 36 ¢ Abs. 4 PatG vom Prisidium getroffenc Entschei-

dung iiber ihre Zusténdigkoit ktnnen dem Erfolg einer solchen
Riige entgegenstehen.

BGH, Beschl. v. 26. Mai 1964 - Ia %B 18/63 - Bundespatentgericht



Ia 2B 18/63

Verkilindet
am 26. Mai 1964
. Oechsler, Justizangestellte
als Urkundsbeamter der
Geschtiftsstelle

Beschlus

In Sachen
der Firma C.H. SQIINEED @D i» IGIIED/ EED,

Antragegegnerin, Beschwerde- und
Rechtsbeschwerdefilhrerin,

- Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanvwalt Dr. (D -
gegen

die Firma Ro@JJ® 6mbH, Chemische Fabrik, in KQENEED,

Antragstellerin, Beschwerde- und
Rechtsbeachwerdegegnerin,

- Verfahrcnabevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (D -

betreffend Einsicht in die Akten der Patentanmeldung
B 35 297 IV b/12 p (Auslegeschrift 1 102 158)

hat der Ia-~Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die miindliche
Verhandlung vom 21. Mai 1964 unter Mitwirkung des Senats-
prisidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Spreng,
Dr. Loscher, Dr. Spengler und Schneider

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin
wird der BeachluB des 4. Senats {{jurietischen Be-
schwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom
2. November 1962 aufgehoben. Die Sache wird zur
anderweciten Verhandlung und Entscheidung an den



Matthias Prinz
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5. Scnat des Bundespatentgerichts zuriickverwiesen,
dem auch die Entscheidung iliber die Kosten des Rechts-
beschwerdeverfahrens iibertragen wird.

Der Wert des Beschwerdegegenstandes fiir das Rechts-
beschwerdeverfahren wird auf 5 000 DM festgesetszt.

Grinde

—

I. Die Antragsgegnerin hatte am 7. April 1955 eine Er-
findung betreffend Verfahren zur Herstellung substituierter
Tetrahydrooxazine bei dem Deutschen Patentamt zur Ertcilung
cines Patentes angemecldet (B 35 297 IV b/12 p). Die Anmcldung
wurde am 16. Mirz 1961 mit der Auslegeschrift 1 102 158 unter
der Begeichnung "Verfahren zur Herstellung substituierter
erythro-Tetrahydrooxazine" bekanntgemacht.

Die Antragstellerin erhob mit Schriftsatz vom 16. Juni
1961 fristgerecht Einspruch gegen die Erteilung des Patents
und beantragte zugleich Akteneinsicht. Die Antragsgegnerin
zog daraufhin mit Schriftsatz vom 25. Juli 1961 die Patentan-~
meldung zuriick; sie widersprach dem Akteneinsichtsantrag, da
diescr sich durch die Zuriicknahme der Anmeldung erlocdigt habe.
Die Antragstellerin hielt jedoch ihren Akteneinsichtsantrag
aufrecht, berief sioh dazu auf § 24 Abs. 3 des Patentgosctzos
i.d.¥. vom 9. Mai 1961 und machte hilfsweise geltend, daB sie
an der Akteneinsicht auch ein berechtigtes Interesse im Sinne
des § 18 Abs. 1 der Verordnung iiber das Deutsche Patentamt
vom 9. Mai 1961 habe. Die Antragsgegnerin vertrazt demgegen-
ilber die Auffassung, daB Antrége auf Einsicht in die Akten
‘zuriickgezogener Patentanmeldungen nicht nach § 24 Abs. 3 PatG,
sondern nach § 18 Abs. 1 DPAVO zu beurteilen seien; sie bo-
stritt, daB die Antragstellerin ein berechtigtes Intercsse
an der Akteneinsicht habe, und berief sich ihrerseits auf
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ein der Akteneinsicht entgegenstehendes schutzwiirdiges
Interessc, das darin bestehe, daB sie eine bloBe Ausfor-
schung nicht zu dulden brauche, daB sie auf dem in Rede
stchenden technischen Gebiet weiterhin titig sei, und dasB
dieses Gebiet einen sehr bedeutsamen Zweig ihrer pharmazcu-
tischen Produktion darstelle.

Durch BeschluB vom 11. Mai 1962 hat die Patentabteilung
IV 4 des Deutschen Patentamts dem Akteneinsichtsantrag auf
Grund des § 24 Abs. 3 PatG n.F. in vollem Umfang stattgegeben.

Die von der Antragsgegnerin dagegen eingelegte Beschwerde
gelangte zunichst an den 5. Senat des Bundespatentgerichts
(5 W 97/62). Der 5. Senat erkléirte sich jedoch durch Beschluf
vom 16. August 1962 fiir unzusténdig und verwies die Sache an
den 4. Scnat, weil &bs Rechtagrundlage fiir den Antrag nicht
§ 24 Avs. 3 PatG, sondern § 18 Abs. 1 DPAVO in Betracht komme.
Durch den hier angefochtenen BeschluB vom 2. Rovember 1962
(4 W 97/62) hat sodenn der 4. Senat (juristischer Beschwerde-
genat) des Bundespatentgerichts in der Besetzung mit drei
rechtskundigen Mitgliedern die Beschwerde der Anmelderin zu-
rilckgewiesen. Der 4. Senat hat zwar, wie in der Begriindung
ausgefithrt, den AbgabebeschluB des 5. Senats vom 16. August
1962 im Ergebnis fiir bindend angesehen, in der Sache sclbst
abor nicht § 18 Abs. 1 DPAVO, sondern § 24 Abs. 3 PatG fir an-
wandbar und den streitigen Akteneinsichtsantrag danach in Ubver-!
einstimmung mit dem Patentamt fiir begriindet erachtet.

Gogen diesen Beschluf hat die Antragsgegnerin frist- und
formgerecht das vom Beschwerdesenat zugelassene Rechtsmittel
der Rechtsbeschwerde eingelegt. Sie beantragt, '

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die
Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung
an das Patentgericht zurilckzuverweisen.



Die Antragstcllerin beantragt, dic Rechtsbeschwerde szuriick-
Zuweisen.

I1. Die Rechtsbeschwerde rigt Verletzung der §§ 36 e
Abs. 4, 36 d Abs. 1 PatG durch Nichtanwendung einerscits,
Verletzung dos § 24 Abs. 3 Satz 2 PatG durch Anwendung ander-
erscits. 8ie muB mit der ersten Riige, soweit sie dic Verletzung
des § 36 4 Abs. 1 PatG betrifft, durchdringen.

1. Die Frage, welche der einschlégigen Vorschriften ilber
dic Aktenecinsicht - § 24 Abs. % PatG oder § 18 Abs. 1 DPAVO -
anzuwenden ist, hat jeweils Bedeutung sovohl filr die sachliche
Entscheidung {iber den Akteneinsichtsantrag als auch filr die
Senatsbesetzung und die Benatsgustéindigkeit im Beschwerdever-
fahren vor dem Bundespatentgericht. Nach den S&tzen 2 und 3
in § 24 Abs. 3 des Patentgesetzes in der Fassung vom 9. Mai
1961 (BGB1 I 550), die durch das Sechste Uberleitungsgeccts
vom 23. Mérz 1961 (BGBl I 274) eingefiigt worden sind, wird
in die Akten bekanntgemachter Patentanmeldungen und erteil-~
ter Patente Einsicht nur auf Antrag gewdhrt, wenn und soweit
nicht der vor der Entscheidung zu htrende Pateatsucher oder
Patentinhaber ein entgegenstehendes schutzwiirdiges Intercsse
dartut; - nach § 18 Abs. 1 der Verordnung iiber das Deutsche
Patentamt - DPAVO - vom 9. Mai 1961 (BGB1 I 585) kann, soweit
nicht durch Gesetz Bestimmungen iiber die Einsicht in die Akten
des Patentamts getroffen sind, das Patentamt jedermenn auf
Antrag insoweit Einsicht in die Akten gewdhren, als e¢in be-
rechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird. In § 36 d Abs. 1
PatG ist sodann unter anderem bestimmt, daB der Beschwerde~
senat des Bundespatentgerichts in den Féllen des § 24 Abs. 3
PatG in der Besetzung mit einem rechtskundigen Mitglied als
Vorsitzenden und zwei technischen Mitgliedern entscheidet,
“im Ubrigen" aver, d.h. in den in § 36 d Abs. 1 nicht aus-
drilcklich genannten Fdllen, also z.B. auch in den PFillcn des
§ 18 DPAVO, in der Besetzung mit drei rechtskundigen Mitglic-



dern. Nach dem Geschiéftsverteilungsplan des Bundespatentge-
richts schlieBlich sind die Beschwerden gegen Beschliisse des
Deutschen Patentamts in den Fidllen des § 24 Abs. 3 PatG dem

5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) zugewiesen, dem so-
wohl rechtskundige Mitglieder als auch technische Mitglieder
angehtren, die Beschwerden gegen Beschliisse in den nicht in

§ 36 @ Abs. 1 PatG ausdriicklich genannten Péllen, also wicder-
um z.B. auch in den Fillen des § 18 DPAVO, dagegen dem 4. Senat
(juristischen Beschwerdesenat), dem ausschlieBlich rechtskun-
dige Mitglieder angehdren.

Wie aus den im vorlicgenden Fall ergangenen Beschliissen
des 5. Scnats vom 16. August 1962 und des 4. Senats vom
2, Novcmber 1962 sowie aus dem verdffentlichten, mangecls
Anfechtung rechtskridftig gewordenen fritheren BeschluB des
4. Senats vom 17. September 1962 (BPatGerE 2, 41) hervor-
geht, war es gwischen den beiden Senaten zunidchst streitig,
ob fliir die Einsicht in die Akten einer nach Bekanntmachung
zuriickgezogenen Patentanmeldung die Vorschrift des § 24
Abs. 3 PatG oder die des § 18 Abs. 1 DPAVO gelten und ob demzu-
folge der mit rechtskundigen und technischen Mitgliedern be-
sctzte 5. Senat oder der nur mit rechtskundigen Mitgliedern
besetzte 4. Senat gustindig sein solle. Der 5. Senat hat sich
spiiter, wic dem erkennenden Senat aus den gleichzeitig zur
Verhandlung und Entscheidung gebrachten Rechtabeschwerdesachen
Ia ZB 219/63 und 233/63 bekaennt ist, der vom 4. Senat von An-
fang an vertretenen Auffassung angeschlossen und auch fiir die
Einsicht in die Akten einer nach Bekanntmachung zurlickgezogecnon
Patentanmeldung die Vorschriften des § 24 Abs. 3 PatG ange-
wendet. Im vorliegenden Fall dagegen hat der 5. Senat geméB
soiner urspringlichen Auffassung noch die Vorschrift des
§ 18 Abs. 1 DPAVO fiir hier allein anwendbar gehalten und die
Sache deshaldb zustiindigkeitshalber an den 4. Senat verwiescn.
Dieser hat ungeachtet seiner gegenteiligen Auffassung, da8 der



Antrag doch nach § 24 Abs. 3 PatG zu beurteilen und deshalbd

an sich der 5. Senat zusténdig sei, dic Unzustédndigkeitser-
kldrung des 5. Senats und die Verweisung der Sache durch ihn
als bindend angesehen. In den Griinden des angefochtenen Be-
schlusges ist dazu ausgefithrt: Dic Vorschrift des § 36 e Abs. 4
PatG, nach der bei Meinungsverschiedenheiﬁ?%wisehen mehreren
Senaten iiber ihre Zustindigkeit das Prédsidium entscheidet, sei
hier nicht anwendbar, weil die zwischen den beiden Senatcn
bestehende Meinungsverschiedenheit die Auslegung des § 24

Abs. 3 PatG und dic sich daraus ergebende Besetzung des Be-
schwerdescnats betreffe. Die insoweit bestchende Liicke des
Gesctzes konne nur durch die entsprechende Anwendung der Vor-
schriften in §§ 97 bis 102 GVG iiber das Verhdéltnis der Zivil-
kammern zu den Kammern fiir Handelssachen, also von Kammern

mit vorschiedener Besetzung, geschlossen werden. Wie nach § 102
GVG die Verweisung von der Zivilkammer an die Kammer fiir Han-
delssachen und umgeckehrt jeweils fiir die Kammer, an die der
Rechtsstreit verwiesen wird, bindend sei, so miisse im Verhidlt-
nis zwischen denjenigen Beschwerdesenaten des Bundespatent-
gerichts, fir die ebenfalls eine verschiedene Besetzung vorge-
schricben ist, die Erklérung des abgecbenden Senats Uber seine
mangclnde Zustidndigkeit und die darauf erfolgte Abgabe der
Sache fir den Senat, an den die Sache abgegeben wird, verbind-
lich sein. Der 4. Senat habe daher ilber die vorliegende Be-
schwerde in der Besetzung mit drei rechtskundigen Mitgliedern
zu cntscheiden, sei dabei aber nur an die Erklérung des 5. Senat:
iiber seinc mangeknde Zustdndigkeit, nicht dagegen an die ihr
zugrunde liegende Rechtsauffassung liber die Nichtanwendbar-~
keit des § 24 Abs. 3 Pat@G gebunden.

2. Mit der Riige der Rechtsbeschwerde, § 36 4 Abs. 1 PatG.
sel verlctzt, wird der sog. absolute Revisionsgrund bzw. abso-
lutc Rechtsbeschwerdegrund der nicht vorschriftsmifigen Be-
sctzung des erkennenden Gerichts (§ 551 Nr. 1 2P0, § 41 q



Abs. 2 Satz 2 PatG) geltend gemacht. Da die in § 36 a

Abs. 1 PatG gegcbenen Vorschriften ilber die Besetzung der
Beschwerdesenate aber darauf abstellen, iiber was filir einen
Fall jeweils zu entscheiden ist, muB zwecks Beurteilung

der Rilge der nichtvorschriftsmédBigen Gerichtsbesetzung zu-
ndchst klargestellt werden, iiber was fiir einen Fall hier zu
entscheiden war, ob also der hier gestellte Antrag auf Ein-
sicht in die Akten einer nach der Bekanntmachung gzuriickge-
zogenen Patentarimeldung ein -~ von einem rechtskundigen und
zvei technischen Mitgliedern zu entscheidender - Fall des

§ 24 Abs. 5 Pat@ oder ein - von drei rechtskundigen Mitglie-
dern zu entscheidender -~ Pall des § 18 Abs. 1 DPAVO ist.

Der im BeschluB vom 17. September 1962 sowie hier vom
4. Senat (und spéter auch vom 5. Senat) vertretenen Auffassung,
daB ein Pall des § 24 Abs. 3 PatG gegeben sei, ist entgegen .
den Angriffen, die im Schrifttum und hier von der Rechtsbe-
schwerde dagegen erhoben worden sind, im Ergebnis zugustimmen.

a) Schon der Wortlaut des § 24 Abs. 3 Satz 2 PatG spricht
dafiir, unter den Akten "bekanntgemachter Patentanmeldungen"
die Akten aller Patentanmeldungen zu verstehen, die einmal
bekanntgemacht worden sind, mdgen diese auch infolge Zurilcknahme
der Anmeldung oder Versagung des Patents (§ 35 Abs. 2 Satz 1
PatG) nicht zur Erteilung eines Patents gefiihrt haben, und
unter den Akten "erteilter Patente" die Akten aller einmal
crteilten Patente, mbgen diese auch ingwischen durch rechts-
kridftige Bntscheidung fir nichtig erklért (§ 13 Abs. 1 Pat@)
oder durch Zeitablauf (§ 10 Abs. 1 PatG) oder aus einem der in
§ 12 Abs. 1 PatG genannten Grinde, 2z.B. infolge Verzichts, er-
loschen sein. Denn die Begeichnungen "Akten bekanntgemachter
Anmeldungen® und “"Akten erteilter Patente" treffen ihrem Wort-
laute nach auch flir diese Félle zu. Es lieBe sich zwar daran
denken, da8 der Ton auf die Wirter "Patentanmeldungen" und



"Patente" 2zu legen wire. Das hiitte zur Folge, daB darauf abge-
otellt werden konnte, ob die bekanntgemachten Patentanmeldungen
noch anhiingig und die erteilten Patente noch in Kraft sind.

Fiir einc solche Lesart bietet der Wortlaut des § 24 Abs. 3 Satz ¢
und 3 jedoch keinen hinreichenden Anhalt. In Satz 3 heiBt es
allerdings, daB8 der "Patentsucher" oder "Patentinhaber" zu
héren ist und ein der Akteneinsicht etwa entgegenstehendeé
schutzwiirdiges Interesse dartun kann. Der Gebrauch dieser Wor-
ter rechtfertigt jedoch nicht den Schlufl, daB ein "Patentsucher"
oder "Patentinhaber" noch als solcher vorhanden, die Anmeldung
also noch anhiéingig oder das Patent noch in Kraft sein miiSte.
Nach der Auffassung des Senats liegt es vielmehr ndher, darin
lediglich eine iiber den Anwendungsbereich des Satzes 2 nichts
aussagende Kurgbegeichnung fiir diejenigen Personen gzu schen,
denen die in Satz 3 genannten Rechte zustehen sollen. Die Er-
widgung, daB8 diese Personen weggefallen oder nicht mehr auffind-
bar sein kénnten, wenn die Akteneinsicht lingere Zeit nach
Erltechen des Schutzrechts begehrt wird, steht dem nicht ent-
gegen. Es ist selbstverstdndlich und bedurfte keines besonderen
Ausspruchs im Gesetz, daB die Anhérung entfallen muB, wenn kein
Anhbrungsberechtigter vorhanden oder auffindbar ist.

b) Mehr noch als schon der Wortlaut ‘: ~sprechen die Ent-
astchungsgeschichte, der umit der Neuregelung verfolgte Zweck
der Vorschriften und der Gesetzeszupsmmenheng dafilr, die Akten
nach Bekanntmachung 2zuriickgenommener oder durch Versagung des
Patonts zurlickgewiesener Anmeldungen und die Akten nach Ertei-
lung fir nichtig erkldarter oder erloschener Patente in den An-
wendungsbereich des § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 PatG einzubeziehen.

Dor Gesetzgeber des Sechsten Uberleitungsgesetzes hat
nicht etwa, wie behauptet worden ist, das vordem in § 34 der
Verordnung ilber das Deutsohe Patentamt vom 6. Juli 1936/

1. August 1953 (RGB1 1936 II 219/BGBlL 1953 I 714) geregelte
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Akteneinsichtsverfahren auf § 24 Abs. 3 PatG n.F. einerseits
und § 18 Abs. 1 DPAVO n.F. andererseits "aufgeteilt". Die
Regelung in § 24 Abe. 3 Satz 2 bies 4 PatG n.F. ist vielmehr
die einzige vom Gesetzgeber des Sechsten Uberleitungsgesetzes
geschaffene gesetzliche Regelung des Akteneinsichisrechts im
Patentwesen. Die Vorschrift des § 18 DPAVO n.F. ist nachtrig-
lich vom Bundesminister der Justiz im Verordnungsweg erlas-
sen worden, wihrend im Sechsten Uberleitungsgesetz selbst an
keiner Stelle auf eine zu § 24 Abs. 3 PatG n.F. hinzutretende
weitere Vorschrift iiber die Akteneinsicht hingewiesen wird.

Die Einfiigung von Vorschriften iiber Akteneinsicht in
§ 24 Abs. 3 PatG ist nach der Amtlichen Begritindung zum Regie-
rungsentvurf des Sechsten Uberleitungsgesetzes (BT-Drucks. 1749
der 3. Wahlperiode Seite 32 zu Nr. 15/16, abgedruckt u.a.
auch in B1PMZ 1961, 140, 146) deshald erfolgt, weil den seit
langem erhobenen, als berechtigt anerkannten Forderungen der
beteiligten Kreise Rechnung getragen werden sollte, auch die
Ertoilungsakten bekanntgemachter Patentanmeldungen und erteil-
ter Patente zur Einsicht freigugeben, soweit nicht ein schutgz-
wiirdiges Interesse des Patentsuchers oder des Patentinhabers
entgegenstehe. Da nun bis dahin die Einsicht in die Erteilungs-
akten zwar im Gesetz i{iberhaupt nicht geregelt, aber doch, wie
allgemein bekannt, nach MaSgabe einer umfangreichen Spruch-
praxis des Patentamts auf Grund des § 34 BPAVO a.}. gewiihrt
worden war, kbdnnen die erwdhnten Forderungen der beteiligten
Kreise und die ihnen Rechnung tragenden Bestimmungen des Geeetb—
gcbers nur 8o verstanden werden, da8 dieser sich aus der Sprucb-
praxis des Patentamts ergebende vorherige Rechtszustand durch
den mit der Einfilgung der neuen S#tze 2 und 3 in den § 24 Abs.dl
Pa3G geschaffenen neuen Rechtszustand abgelist werden sollte,
dessen sachliche Neuerung gegenitber dem vorherigen Rechtszust
eben darin besteht, daB8 nicht mehr, wie vorher nach der Spruch-
praxis des Patentamts, der Antragsteller ein berechtigtes Inter



esse an der Akteneinsicht glaubhaft zu machen, sondern der
Patontsucher oder Patentinhaber ein der Akteneinsicht etwa
entgegenstchendes achutzwiirdiges 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 Wortlaut
dieser Vorschriften das zul#B8t. Nun sind aber Antriige auf Ein-
sicht in Anmelde- und Erteilungsakten vorher schon mangels

ciner anderen Vorschrift stets nach § 34 DPAVO a.F. zu behan-
deln gewesen und auch behandelt worden, gleichgilltig, ob die An-
meldung guriickgenommen, das Patent versagt oder das erteilte
Patent fiir nichtig erklért oder erloschen war; mag auch in die-
sen letztercn Fillen die Gewdhrung der Akteneinsicht in der Re-
gel versagt und nur ausnahmsweise bei Glaubhaftmachung eines be-
sonderen Interesses an der Einsichtnahme gewdhrt worden sein,

so ist doch eben auch in diesen Fdllen die Gewdhrung der Akten-
einsicht auf Grund des § 34 DPAVO a.F. nicht schlechthin aus-
geschlossen, sondérn en sich moglich gewesen (vgl. Reimer,

PatG 2. Aufl. § 24 Rdn. 24 und 28; Busse, PatG 2. Aufl. § 24
Anm. 12 I S. 319/320). Auch in diesen Fdllen muB sich infolge
der Abldsung des vorherigen durch den neuen Rechtsgustand die
Akteneinsicht daher 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 Patentanmeldun~
gen, die nicht oder noch nicht bekanntgemacht worden sind und
auch nicht anderweit zZur Erteilung eines Patentes gefiihrt habengi
hier macht nunmehr das Gesetg nicht mehr lediglich einen Unter-
schied in bezug auf die StHrke der zu beriicksichtigenden Inter-
essen, sondern einen Einschnitt in der Anwendung des Akten-
einsichtsrechts iiberhaupt. Zur Ausfilllung der damit entstandenen
Liicke in der Regelung der Akteneinsicht bei den Akten nicht
bekanntgemachter Patentanmeldungen ist die Vorschrift des § 18
DPAVO n.F. heranzuziehen, nach deren Absatgz 1 jedoch ebenso

wie nach der fritheren Spruchpraxis zu § 34 DPAVO a.F. der An-
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tragsteller schon mit der Stellung des Antrags ein berechtig-
tes Interessc an der Akteneinsicht glaubhaft zu machen hat.

Dadurch, ng gas Gegetz fiir die Finleitung des Aktenein-
sichtaverfahregs mehr den Nachweis eines berechtigten Interesse;
des Antragstellers an der Aktenceinsicht verlangt, ist nunmehr
ganz allgemein der Ansatgpunkt fiilr die sachliche Priifung des
Einsichtsbegehrens vom Vorbringen des Antragstellers auf das
Vorbringen des Antragsgegners verlagert. Das Gesetz selbst machi
diese Neuerung durch die Aufgliederung seiner Vorschriften in
zwei Sttze besonders augenfdllig: Satz 2, der zundchet einmal
festlegt, welche Akten iiberhaupt Gegenstand der im Gesetz
gcregelten Ak@eneinsicht gein konnen, bestimmt im iibrigen nur,
dag der die Akteneinsicht Begehrende einen Antrag zu stellen
haty und erst Satz 3, der von dem weiteren Verfahren und von
der Entscheidung iiber den Antrag handelt, bestimmt zugleich,
wasg Gegenstand der. vom Patentamt vorzunehmenden Sachprtifung
sein so0ll: die Schutazwiirdigkeit der vom Antragsgegner bei
seiner Anhtrung dem Akteneinsichtsbegehren etwa entgegenge-
stellten Interessen. Das bedeutet nun gwar nicht, daf es bei
der Entscheidung iiber die unter die gesetzliche Regelung
fallenden Antrige auf das Interesse des Antragstellers an der
Akteneinsicht iiberhaupt nicht mehr ankommen kbnnte; vielmehr
liegt es, wie in dem gleichfalls zum Abdruck in der Autlichen
Sammlung bestimmten BeschluB des Senats Ia 2B 233/63 vom

26, Mai 1964 naher ausSgefilhrt ist, schon im Begriff der
"Schutzwiirdigkeit", die den dexr Akteneinsicht entgegengestell-
ten Interessen zukommen muB, daf ihre Priifung im Einzelfall oine
Beriicksichtigung auch der Interessen des Antragstellers erfor-
derlich machen kann. Den Anstof und den Ansatgpunkt fiir eine
Interessenpriifung durch das Patentamt aber gibt bei den unter
die gesetzliche Regelunig fallenden Antrigen erst dasjenige, was
der Antragsgegner bei seiner Anhirung zu dem Antrag vorbringt;
und wenn er sich ifiberhaupt nicht zu dem Antrag #uBert, so fin-
dot auch keine Interessenprilfung statt. Darin liegt die
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"Erleichterung” der Aktencinsicht, mit der der Gesetzgeber
nach den Ausfiihrungen der Amtlichen Begriindung den Wiinschen
der beteiligten Kreise Rechnung tragen wollte.

Aus diesen schon im Aufbau der Vorschriften zutage treten-
den Grundgedanken der gesetzlichen Regelung folgt zugleich,
daB Erviigungen, dic sich auf die Interessenlage bei der Akten-
einsicht boziehen, wenn {iberhaupt, so nur im Rahmen der in
Satz 3 vorgesehenen Interessenpriifung und nicht bereits bei
der Abgrenzung des in Satz 2 bestimmten Anwendungsbereichs der
im Gesetz getroffenen Regelung eine Rolle spielen kdnnen. Das
gilt zuniéichst filr die Erwdgungen dariiber, welches der gesetz-~
geberische Grund fiir die Gewdhrung von Akteneinsicht im Patent-
wesen {iberhaupt und fiir ihre Erleichterung durch das Sechste
Uverleitungsgesetz im besonderen gewesen ist. Es gilt aber
ebenso auch fiir die darauf aufbauende Frage, ob und inwieweit
es fiir die Gewdhrung der Akteneinsicht im einzelnen Falle von
Bedeutung sein kann, wenn der die Akteneinsicht in erster Linie
rechtfertigende Grund, den vom Patentschutz dbetroffenen Dritten
die vollstédndige Unterrichtung iiber die Rechtsbestidndigkeit,
den Inhalt und den Schutzumfang des Schutzrechis zu ermdglichen,
entweder vdllig entfallen ist oder nur noch in Sonderfillen
geltend gemacht werden kann. Soweit sich hier die Interessen-
lage in bezug auf die Akteneinsicht verindert hat, kann das
nach der gesetzlichen Regelung nur bei der Interessenprilfung
im Binzelfall gem#B Satz 3 berlicksichtigt werden. DaB in jedem
Einzelfall ein vom Antragsgegner der Akteneinsicht entgegenge-
haltenes schutgzwiirdiges Interesse gu beriicksichtigen ist, soll
nach dem Inhalt, dem Aufbau und dem Zweck der gesetzlichen Vor-
schriften ein ausreichender Schutz fiir die Anmelder und Inhaber
von Patenten sein, in deren Akten Dritte Einsicht nehmen wollen.
Den ihnen zu gewidihrenden Schutz hinsichtlich der Akten von
bekahntgemachten Anmeldungen oder erteilten Patenten, aus denen
Rechte nicht mehr oder nur noch filr die Vergangenheit herge-
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leitet werden kdnnen, ganz allgemein dadurch zu verstérken,
daB diese Akten Uiberhaupt nur besonders interessierten Antrag-~
stecllern offengolegt werden, liegt nicht im Sinne der vom Ge-
setz getroffenen Regelung.

Wirde der Anwendungsbereich der gesctzlichen Vorschriften
ilber die Akteneinsicht nach Merkmalen abgegrenzt, die sich
nicht eindeutig aus ihrem Wortlaut ergeben, so wiirde dos schlieg-
lich auch nicht mit dem gerade in der vorliegenden Rechtsbe-
schwerdesache bedeutsamen Umstand zu vereinbaren sein, daB
fiir das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht die
Besetzung des Beschwerdesenats, also der “"gesetzliche Richter"
im Sinne des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG, nach § 364 Abs. 1 PatG
davon abhiingig gemacht ist, ob ein "Fall des § 24 Abs. 3" vor-
liegt. Es ist davon auszugehen, daB der Gesetzgeber die Be-
stimmung des gesetzlichen Richters von Merkmalen abhingig
machen wollte, die im Wortlaut des Gesetzes mbglichst klar
niedergelegt sind und sich im einzelnen Fall unschwer fest-
stellen lassen (vgl. auch BVerfG vom 24. Mérz 1964 in NJV 1964,
1020 Nr. 2). Bs kenn entgegen der von der Antragstellerin geiiu-
Berten Meinung auch nicht angenommen werden, dafl der Gesetdebﬁ
des Sechsten Uberleitungsgesetzes eine gewisse Unklarheit der in
§ 364 Abs. 1 PatG niedergelegten Merkmale zur Bestimmung des
gesetzlichen Richters in Kauf genommen habe und habe in XKauf
nehmen kénnen, weil in Zweifelsflllen die letzte Vorschrift
des § 364 Abs. 1 eingreife, nach der "im {ibrigen" der Beschwor-
desenat in der Besetzung mit drei rechtskundigen Mitgliedern
entscheidet. Diese Vorschrift kann sich nur auf die in § 364
Abs. 1 ilberhaupt nicht genannten FHlle beziehen, nicht aber auf,
solche Fdlle, bei denen es zweifelhaft sein kidnnte, op sie zu
den in § 364 Abs. 1 genannten Fiéllen gehiren. Wiirde die Bestim
mung des gesetzlichen Richters davon abhéngig gemacht, ob die
im Gesetz niedergelegten Merkmale im einzelnen Fall zweifels-~
freli gogeben sind oder nicht, so wiirde sie erst recht unklar
werden. Das Erfordernis klarer Bestimmbarkeit des gesetzliche
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Richters spricht sonach maBSgeblich dafiir, daB bei der Ad-
grenzung des Anwendungsbereichs der Vorschriften des § 24

Abs. 3 PatG nicht darauf abgestecllt werden sollte, ob aus

der Anmeldung oder dem Patent noch Rechte hergeleitet werden
kdnnen oder nicht; denn das ist oft zweifelhaft und nicht ohne
weiteres festzustellen.

¢) Hiernach ist der Auffassung des 4. Senats des Bundes-
potentgerichts, daB auch die Akten einer nach Bekanntmachung
zuriickgenommenen Anmeldung oder eines versagten Patents
gemiB § 24 Abs. 3 Satz 2 PatG auf einfachen Antrag grundsttz-
lich offenzulegen sind, in dem Sinne zuzustimmen, dal eben
auch diese Akten unter die in § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 PatG
getroffene Regelung fallen, nach der die Erteilungsakten be-
kanntgemachter Patentanmeldungen und erteilter Patente - wie es
in der Amtlichen Begriindung heifit - vorbehaltlich eines ent-
gegenstehenden schutzwiirdigen interesses des Patentsuchers
oder Patentinhabers "zur Einsicht freigegeben" sind.

d) Die hiergegen sonst noch im Schrifttum und von der
Rechtsbeschwerde angefilhrten Gesichtspunkte greifen nicht durch.

Dag gilt namentlich von dem Einwand, eine bekanntgemachte
Patentanmeldung falle mit ihrer Zuriicknahme oder mit der Ver-
sagung des nachgesuchten Patents in die “Privatsphiire" des
Anmelders guriick. BEs ist zwar richtig, daf der "Ort der Offen-
barung" der neuen teéchnischen Lehre durch den Patentsucher
(Reimer aa0 § 1 Rdn. 16) die verdffentlichte Auslege- bzw.
Patentschrift nebst den mit ihr der Einsicht durch jedermann
offengelegten sonstigen Anmelde~ bzw. Erteilungsunterlagen ist
und daB es hier nicht.um ¥Fdas demit der Uffentlichkeit Offen-
barte, sondern um die Ausfithrungen geht, die dariiber hinaus in
den Akten enthalten sind. Auch diese Ausfithriingen sind aber
jedenfalls damit, daB es gu der vom Patentsucher angestrcbten
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Bekanntmachung sciner Anmeldung gekommen ist, odexr weil sie
iiberhaupt erst nach der Bekanntmachung der Anmeldung im Ein-
spruchs- und Beschwerdeverfahren erfolgt sind, der "Privat-
sphidre" des Patentsuchers entrilckt worden und kdonnen nicht mehr
nit der Zuriicknahme der bekanntgemachten Anmeldung oder der Verd
sagung des nachgesuchten Patents von selbst in seinec "Privat-
sphire" zuriickfallen. Das etwaige Interesse des Patentsichers
an der Geheimhaltung kenn vielmehr nach der Zuriicknahme der An-
meldung oder der Versagung des Patents ebenso wie vordem nur
im Rahmen der Priifung eines der Akteneinsicht etwa entgegen- .
stehenden schutzviirdigen Interesses nach § 24 Abs. 3 Batz 3
PatG, nicht schon bei der Abgrenzung des Anwendungsbereichs
der gesetzlichen Regelung nach Satz 2 beriicksichtigt werden.

0Ob es ferner mit der gerichtlichen Praxis in anderen

Verwaltungs- oder ProzeB¥erfahren im Einklang steht, Akten
eines nicht mehr enhéngigen Verfahrens "beliebigen Dritten"
zuginglich zu machen, kann fiir die Auslegung des § 24 Abs. 3
PatG schon deshalb nicht maSgeblich sein, weil die Aktenein-
sicht durch Dritte im Pateniwesen seit jeher eine ungleich
grofere Bedeutung als in sonstigen Verfahren gehabt hat und
dariiber hinaus durch die neue Regelung im Sechsten Uberlei-
tungsgesotz auch noch hat erleichtert werden sollen.

Es kann fir die Abgrengung des Anwendungsbereichs der ge-
setzlichen Vorschriften schlieBlich auch nicht darauf ankommen,
ob die vom Bundespatentgericht vertretene Auffassung dazu ge-
fiihrt hat, da8 sich die vordem nur selten gestellten Antriige
auf Gewdhrung der Einsicht in die Akten erledigter Patentan-
ueldungen und nicht mehr bestehender Patente seither gehduft
haben. Selbst wenn das tatséchlich der Fall sein sollte, so
ktnnte darin doch nur eine zwangsl#ufige Folge der mit der
Neuregelung bezweckten Erleichterung der Akteneinsicht gefun-~
den werden; und es kiénnte auch nicht, jedenfalls nicht mit
Sicherheit, gesagt werden, daB diese Folge im Widerspruch zu
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dem stiinde, was der Gesetzgeber mit der Neuregelung des Akten-
einaichtsrechts beabsichtigt hat.

e) S8ind demnach Antrége auf Gewdhrung von Einsicht in
die Akten ciner nach Bekanntmachung zurlickgenommenen Patent-
anmeldung ganz allgemein nach § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 PatG
zu behandeln, s0 kommt es nicht mehr auf die hier gegebene
Besonderheit an, daf die Antragstellerin den streitigen Akten-
einsichtsantrag schon vor der Zuriicknahme der Patentanmeldung
der Antragsgegnerin gestellt hat.

3. Da mithin hier, wie der beschlufSfassende 4. Senat
(juristischer Beschwerdesenat) ja auch selbst angenommen hat,
ein Fall des § 24 Abs. 3 PatG vorlag, hitte der Beschwerdesenat
des Bundespatentgerichts nach § 364 Abs. 1 PatG in der Besetsung
mit einem rechfskundigen und gwei technischen Mitgliedern ent-
scheiden miissen. Weil der Beschwerdesenat nicht in dieser Be-
setzung entschieden hat, also nicht vorschriftsmédfig besetzt
war, muB der angefochtene BeschluB nach der zwingenden Vor-
gchrift des § 551 Nr. 1 2P0, die gem#B § 41g Abs. 2 Satz 2 PatG
im Rechtsbeschwerdeverfahren entsprechend gilt, als auf einer
Verletzung des Gesetzes beruhend angesehen und deshald nach den
erginzend heranzuziehenden Vorschriften des § 564 ZP0 aufge-
hoben werden.

Auf die allgemeinen, im Geschéftsverteilungsplan des
Bundespatentgerichts enthaltenen Bestimmungen iiber die Zustin~
digkeit und personelle Besetzung der Senate und auf etwaige im
Einzelfall getroffene oder zu treffende Entscheidungen iiber die
Zusténdigkeit :ivon Senaten kann es demgegeniiber nicht ankommon.
Es braucht daher hier auch nicht erbrtert zu werden, ob der
4. ‘Senat sich mit Recht an die Unzusténdigkeitserklérung und

Abgabe der vorliegenden Sache durch den 5. Senat gebunden ge-
schen hat, oder ob er die Sache, wie die Rechtsbeschwerde melnt,
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gem#dB § 36e Abs. 4 PatG dem Priésidium zur Entscheidung iiber
die Senatszustidndigkeit hidtte vorlegen miissen, oder' ob Schwie-
rigkeiten der hicer aufgetretenen Art von vornherein dadurch
hdtte vorgebeugt werden ktnnen, da8 auch der 4. Senat durch
Zuteilung von technischen Mitgliedern in die Lage versetzt
wurdo, allen Anforderungen an die durch § 364 Abs. 1 PatG vor-
geschriebene Besetzung bei der BeschluBfassung zu gentigen.
Vleder die Unzustiédndigkeits— und Abgabeerklirung eines Senats,
wenn sie ~ wie der 4. Senat meint - fiir den anderen Senat ver-
bindlich sein sollte, noch eine Entscheidung des Priésidiums
{iber die Senatszustindigkeit nach § 56e Abs. 4 PatG kdnnte den
Erfolg einer begriindeten Riige nichtvorschriftsmiBiger Besetzunq
des beschlieBenden Senats hindern, wenn diese “Rtige, wie hier,
im Rahmen einer zugelassenen Rechtsbeschwerde als "“absolute"
Rechtsbeschwerderiige nach § 41q Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m.

§ 551 Nr. 1 2P0 oder wenn sie zur Begriindung einer “zZulassungs-
freien" Rechtsbeschwerde nach § 41p Abs. 3 Nr. 1 PatG erhoben
wird.

4. Nach § 41x Abs. 1 Pat@ ist als Folge der Aufhebung des
angefochtenen Beschlusses die Sache zur anderweiten Verhand-
lung und Entscheidung an das Patentgericht surtickzuverweisen.
In entsprechender Anwendung des § 565 Abs., 1 Satz 1 ZP0 kann
dic Zuriickverweisung auch an einen anderen Senat des Bundes-
patentgerichts erfolgen. Die im Regierungsentwurf zum Sechaten
Uberleitungsgesetz {BT-Drucks. 1749 der 3. Wahlperiode) vorge-
schene Fassung des § 41x PatG, nach der im Palle der Aufhebung
des angefochtenen Beschlusses die Sache "an denselben Beachwer;
desenat" des Patentgerichts zuriickguverweisen sein sollte, ist
nicht Gesetz geworden. Die Worte "denselben Beschwerdesenat
des Patentgerichts" sind gemii8 einem Vorschlag des Bundesrats
(BT-Drucks. 1749 Anl. 2) durch die Worte "das Patentgericht"
ersetzt worden. Der Bundesrat hatte den Vorschlag allerdings
damit begriindet, daB es, um die Zurlickverweisung an einen
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anderen Senat des Patentgerichts auszuschlieBen, geniige,

die Zuriickverweisung an das Patentgericht auszusprechen.

An dicse Auffassung, die im Wortlaut des Gesetzes keinen
Niederschlag gefunden hat, sind die Gerichte indes nicht ge~
bunden. Es ist vielmehr in entsprechender Anwendung des § 565
Abs. 1 Satz 2 ZPO auch die Zuriickverweisung an einen anderen
Senat zuldssig und gerade im vorliegenden Fall erforderlich,
weil - wie dem erkennenden Senat bekannt ist - nach dem der-
zeitigen Geschiéftsverteilungsplan des Bundespatentgerichts

nur der 5. Senat, nicht auch der 4. Senat iiber Mitglieder ver-
fiigt, aus denen eine dem § 36d Abs. 1 PatG entsprechende Be-
setzung des beschlieBenden Senats im vorliegenden Fallc zusau-
mengestellt werden kann.

5. Auf die Ausfilhrungen de¢s angefochtenen Beschlusses zur
Sache selbst und die von der Rechtsbeschwerde dagegen erhobe-
nen Angriffe ist, soweit das nicht bereits oben zu 2. gesche-
hen ist, im Ubrigen hier nicht einzugehen. Es sei jedoch dar-
auf hingewiesen, daB sich in dem bereits zu 2 b) erwihnten
Beschlu8 des Senats Ia 2B 233/63 vom 26. Mai 1964 namentlich
auch Ausfiihrungen zum Begriff des “echutzwiirdigen Intercocses"
im Sinne des § 24 Abs. 3 Setz 3 PatG finden.

I11. Die 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 die Ge-
richtskosten in Ermangelung einer ausdriicklichen anderen Vor-
schrift nach der entsprechend anzuwendenden Vorschrift des
§ 36q Abs. 1 Satz 1 PatG zu treffen (vgl. Benkard, PatG 4. Aufl,
§ 41y Rdn. 2). Nach beiden Vorschriften k¥nnen im Falle der
Beteiligung mehrerer en einem Verfahren einem von ihnen Kosten
auferlegt werden, wenn und soweit das der Billigkeit entspricht.
In eincm echten Streitverfahren gwischen 2zwei Parteien, wie
es das Akteneinsichtsverfahren ist, wird dabei in der Regol
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der Ausgang des Verfahrens in der Sache selbst zumindest
mitzuberiicksichtigen sein (vgl. auch BPatGerE 3, 23, 29/30).
Der erkennende Senat hat deshalb mit der Zuriickverweisung
der Sache an das Bundespatentgericht diesem auch die Ent-
scheidung tiber dic Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens
iibertragen, weil der endgiiltigo Ausgang der Sache noch unge-
wifl ist.

Dr. Nastelski Spreng L¥schor
Spengler Schneider



