Ia_2B 5/6 2543 094

Verkiindet
am 26, Mai 1964
Occhsler, Juatizangestellte
als Urkundsbeamter der
Geschiftsstelle

Beschlusp

In Sachen

der Pirma J.M. V@ GmbH, Maschinenfabrik, in He—/Ba

gesetzlich vertreten durch ihre Geschiédftsflihrer Dr. Hanns V
und Direcktor Hugo

Antragsgegnerin, Beschwerde- und
Rechtsbeschwerdefithrerin,

~ Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. D -

gegen

die Patentanvdlte Dr.-~Ing. W. St
Diplo"Ing. Ro [}
Dro‘Ing. PoHo ]
in BN,

Antragsteller, Beschwerde- und
Rechtsbeschwerdegegner,

~ Verfahrensbevollméichtigter: Rechtsanwalt Dr. (D -

ggtrzfgend Binsicht in dic Akten des DeutschenlfReichspatents

1

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

beschlossens

Auf die Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin
wird der BeschluB des 5. Senats des Bundespatent-



gerichts vom 6. Dezember 1963 aufgehoben. Die Sache wird
zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das
Bundespatentgericht zuriickverwiesen, dem auch die Ent-
schoidung iiber die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfah-
rens Ubertragen wird.

Der Wert des Beschwerdegegenstandes fiir das Rechts-
beschwerdeverfahren Wil auf 5 000 DM festgesetzt.

Grinde

e

I. Die Rechtsvorgtingerin der Antragsgegnerin, diec offene
Handelsgesellschaft J.M. V@, war Inhaberin dees mit Wirkung
vom 27. Mdrz 1934 erteilten, eine hydraulische Strtmungskupplung
betreffenden Deutschen Reichspatents 621 413. Ein Antrag auf
Aufrechterhaltung nach dem Ersten Uberleitungsgesgtz vom 8. Juli
1949 oder nach dem AHK-Geaetz}&%&gnicht gestellt worden.

Mit Eingabe an die Dienststelle Berlin des Deutschen
Patentamts vom 7. Juni 1963 haben die Antragsteller - Patentan-
wilte in BEIP - beantragt, ihnen Einsicht in die gesamten
Akten des Patents zu gewidhren. Dic Antragsgegnerin hat dem An~
trag widersprochen, weil die Antragsteller kein berechtigtes
Interesse an der Akteneinsicht dargetan hitten.

Die Patentabteilung (Altpatente) des Deutschen Patentamts
hat durch BeschluB8 vom 10. Oktober 1963 den Antragstcllern auf
Grund des § 24 Avs. 3 PatG die erbetcne Akteneinsicht gewiihrt.
Die von der Antragsgegnerin dagegen erhobene Beschwerde ist
durch BeschluB des 5. Senats des Bundespatentgerichts vom
6. Dezember 1963 (5 W 185/63) auf ihre Kosten zuriickgewiesen
vorden.

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

den angefochtenen BeschluBl aufzuheben und die Sache
zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das
Patentgericht zuriickzuverweisen.

Die Antragsteller beantragen, die Rechtsbeschwerde guriickzu-
vieisen.

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

1. Der Beschwerdesenat hat in der Begrindung des ange-
fochtenen Beschlusses auf den BeschluB8 des ¢. Senats des
Bundespatentgerichts 4 W 84/62 vom 17. September 1962 (BPatGerE
2, 41) verwiesen, nach dem auch dic Akten einer nach Bckannt-

gemdB § 24 Abs. 3 Satz 2 PatG auf einfachen Antrag grundsitzglich
offengulegen sind; cer hat sich der dort gegebenen Begriindung in
sinngemédBer Anwendung auf die Offenlegung der Akten cincs
erloschenen Patents angeschlossen und sie durch zusétzliche
Ausfiihrungen ergénzt. Dieser Auffassung der beiden Senate des
Bundespatentgerichts ist entgegen den Angriffen, die im Schrift-
tum und hier von der Rechtsbeschwerde dagegen erhoben worden
sind, im Ergebnis zuzustimmen.

a) Bis zur Neuregelung des Patentwesens durch das em
1. Juli 1961 in Kraft getretene Sechste Uberleitungsgesotz
vom 23. Mérz 1961 (BGB1 I 274) waren im Patentgesetz selbst
lecdiglich Vorschriften dariiber enthalten, daB die Einsicht
in dic Patentrolle sowie in die Beschreibungen, Zeichnungen,
Modelle und Probestiicke, auf Grund deren die Patente erteilt
worden sind, jedermann freistehe, sowie dariiber, daB gleichzei-
tig mit der Bekenntmachung einer Patentanmeldung die Anmecldung
mit sémtlichen Anlaéen beim Patentamt zur Einsicht fir jederment
ausgulegen sei (§ 24 Abs.3, § 30 Abs.3 Satz 1 PatG i.d.Fassung
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des Fiunffen Uberleitungsgesetzes vom 18. Juli 1953 - BGBl I 615,
623). Diese Vorschriften sind im wesentlichen unverdndert in
die nach dem Sechsten Uberleitungsgesetz geltende Fassung des
Patentgesetzes vom 9. Mai 1961 (BGB1 I 550) iibernommen worden.
Die Einscicht in die beim Patentamt gefithrten Akten dagegen
war vordem nur in der Verordnung iiber das Deutsche Patcentamt

-~ DPAVO - vom 6. Juli 1936/1. August 1953 (RGB1l 1936 II
219/BGB1 1953 I 714) geregelt, nach deren § 34 Abs. 1

das Patentamt nach scinem Ermesscn jedem in Eingaben und Ver-
handlungen Einsicht gewdhren konnte, sowecit diese gesetzlich
nicht beschrinkt war. Jetzt enthéilt auch das Patentgesets
sclbst Vorschriften liber die Akteneinsicht: in den durch das
Sechste Uberleitungsgesetz eingefiigten Sdtzen 2 und 3 des

§ 24 Abs. 3 ist bestimmt, daB in die Akten bokanntgemachtor
Patentanmeldungen und erteilter Patente sowie die dazuge-
horenden sonstigen Modelle und Probestiicke Einsicht nur auf
Antrag gewdhrt wird, daB vor der Entscheidung der Patentsucher
oder Patentinhaber gzu horen ist, und daB die Einsicht nicht
gewdhrt wird, wenn und soweit der Patentsucher oder der Patent-
inhaber ein entgegenstchendes schutzwilrdiges Interesse dartut;
in dem ~ hier nicht interessierenden - 8atz 4 ist 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 {iber 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
Antrag insoveit Eineicht in die Akten des Patentamts sowie in
dic dazu gchdrenden Modelle und Probestiicke gewdhren kann,

als ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird. Der
Unterschied der beiden Regelungen liegt auf der Hand: wihrend
nach § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 PatG der die Akteneinsicht
Begehrende lediglich einen Antrag zu stellen braucht und der
Schutzrechtsinhaber ein entgegenstehendes schutgwiirdiges Inter-
csse dartun muB, hat nach § 18 Abs. 1 DPAVO umgekehrt der An-



tragsteller schon mit der Stellung des Antrags ein berech-
tigtes Interesse an der Akteneinsicht glaubhaft zu machen.

b) 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 wordon sind, mtgen diese auch infolge Zurick-
nahme 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
erteilten Patente, mtigen diese auch inzwischen durch rechts-
krdftige Entscheidung fir nichtig erkliért (§ 13 Abs. 1 PatG)
oder durch Zcitablauf (§ 10 Abs. 1 PatG) oder aus einem der in
§ 12 Abs. 1 PatG genannten Griinde, z.B. infolge Verzichts,
erloschen sein. Denn die Bezeichnungen "Akten bekanntgemach-
ter Anmeldungen" und "Akten erteilter Patente" treffen ihrem
Wortlaut nach auch fiir diese PFdlle zu. Es liefle sich zwar daran
denken, dafl der Ton auf die Worter "Patentanmeldungen" und
"Patente" zu legen whre. Das hdtte zur Polge, daB darauf abdb-
gestellt werden konnic, ob die bekanntgemachten Patentanmel-
dungen noch anhiéingig und die erteilten Patente noch in Kraft
sind. Fiir 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 héren ist und ein der Akteneinsicht etwa
entgegenstehendes schutzwilrdiges Interesse dartun kann. Der Ge-
brauch dieser Worter rechtfertigt jedoch nicht den SchluB, daB
ein "Patentsucher" oder "Patentinhaber" noch als solcher vor-
handen, die Anmeldung A1so noch anhéngig oder das Patent noch
in Kraft sein miiBte. Nach der Auffassung des Senats liegt es
vielmehr nsdher, darin lediglich eine iiber dem Anwendungsbereich
dcs Satzes 2 nichts aussagende Kurzbezeichnung filr diejenigen
Personen zu sehen, denen die in Satz 3 genannten Rechte zu-
stchen sollen. Die Erwidgung, daB diese Personen weggefal.cn
oder nicht mehr auffindbar sein kénnten, wenn die Akteneinsicht




lédngere Zeit nach Erlbschen des Schutzrechts begehrt wird,
steht dem nicht entgegen. Es ist scelbstverstindlich und
bedurfte keines besonderen Ausspruchs im Gesetz, daB die
Anhérung entfallen mufBl, wenn kein Anhérungsberechtigter
vorhanden oder auffindbar ist.

¢) Mehr noch als schon der Wortlaut sprechen die Ent-
stehungsgeschichte, der mit der Neuregelung verfolgte Zweck
der Vorschriften und der Gesetzeszusammenhang dafiir, dic Akten
nach Bekanntmachung zuriickgenommener oder durch Versagung des
Patents zuriickgewicsener Anmeldungen und die Akten nach Ertei-
lung fiir nichtig erklérter oder erloschener Patente in den An-

wendungsbereich des § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 PatG einzubeziehen.,

Der Gesetzgeber des Sechsten Uberleitungsgesetzes hat
nicht etwa, wie behauptet worden ist, das vordem in § 34 DPAVO
a.P. gercgelte Akteneinsichtsverfahren auf § 24 Abs. 3 PatG
n.F. einerseits und § 18 Abs. 1 DPAVO n.P. andererseits "auf-
geteilt". Die Regelung in § 24 Abs. 3 Satz 2 bis 4 PatG n.F.

ist vielmehr die einzige vom Gesetzgeber des Sechsten Uberlei- -

tungsgesetzes geschaffene gesetgliche Regelung des Aktenein-
sichtsrechts im Patentwesen. Die Vorschrift des § 18 DPAVO n.F,
ist nachtrdglich vom Bundesminister der Justiz im Verordnungs-
wog erlassen worden, whihrend im Sechsten Uberleitungsgésets
gelbst an keiner Stelle auf eine zu § 24 Abs. 3 PatG n.F. hin-
zutretende woitere Vorschrift ilber die Akteneinsicht hinge-
wiesen wird.

Die Einfiigung von Vorschriften ilber Akteneinsicht in
§ 24 Avs. 3 PatG ist nach der Amtlichen Begriindung zum Regie-
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rungsentwurf desbéechaten Uberleitungegesetzes (BT-Drucks. 1749 i

der 3. Wahlperiode Seite 32 zu Nr. 15/16, abgedruckt u.a.
auch in B1PMZ 1961, 140, 146) deshaldb erfolgt, weil den seit
langem erhobenen, als berechtigt anerkannten Forderungen der



beteiligten Kreise Rechnung getragen werden sollte, auch die
Erteilungsakten bekanntgemachter Patentanmeldungen und erteil-
ter Patente zur Einsicht freigzugebon, soweit nicht ein schutz-
vilrdiges Intecresse des Patentsuchers oder des Patentinhabers
entgegensteho. Da nun bis dahin die Einsicht in die Erteilungs-
akten zwar im Gesetz Uberhaupt nicht geregelt, aber doch, wvie
allgemein bekannt, nach MaBgabe einer umfangreichen Spruch-
praxis des Patentamts auf Grund des § 34 DPAVO a.F. gewiihrt
worden war, konnen die erwdhnten PForderungen der beteiligten
Kreise und die ihnen Rechnung tragenden Bestimmungen des Gosetz-
gebers nur so verstanden werden, da8 dieser sich aus der Spruch-
praxis des Patentamts ergebende vorherige Rechtszustand durch
den mit der Einfiligung der neuen Sititze 2 und 3 in den § 24 Abs. 3
PatG geschaffenen neuen Rechtszustand abgellist werden sollte,
dessen sachliche Neuerung gegenilber dem vorherigen Rechtszustand
eben darin besteht, daB nicht mehr, wie vorher nath der Spruch-
praxis des Patentamts, der Antragsteller ein berechtigtes Inter-
esse an dexr Akteneinsicht glaubhaft zu machen, sondern der
Patentsucher oder Patentinhaber ein der Akteneinsicht etwa
entgegenstehendes schutzwiirdiges Interesse darzutun hat. Daraus
folgt, daB die Akteneinsichtsantridge, die das Patentamt vorher
nach § 34 DPAVO a.F. behandelt hatte, nunmehr nach § 24 Abs. 3
Satz 2, 5 PatG n.F. 2u behandeln gind, soweit der Wortlaut
dieser Vorschriften das zul#fit. Nun sind sber Antrége auf Ein-
sicht in Anmelde~ und Erteilungsakten vorher schon mangels einer
anderen Vorschrift stets nach § 34 DPAVO a.F. gu behandeln gewe-
sen und auch behandelt worden, gleichgiiltig, ob die Anmeldung 2w
rilckgenommen, das Patent versagt oder das erteilte Patent fiir
nichtig erklért oder erloschen war; mag auch in diesen letzte-
ren Fdllen die €bwihrung 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 Fidllen die Gewilhrung der Akten-
einsicht auf Grund des § 34 DPAVO a.P. nicht schlechthin aus-
geschlossen, sondern an sich méglich 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 Féllen muB sich infolge
der Ablisung des vorherigen durch den neuen Rechtszustand die
Aktceneinsicht daher nunmchr nach § 24 Abs. 3 Satz 2, 3 PatG n.F.
richten. Ausgenommen davon sind wegen des insofern eindeutigen
Viortlauts des Satzes 2 lediglich die Akten von Patentanmcldun-
gen, die nicht oder noch nicht bekanntgemacht worden sind und
auch nicht anderweit zur Brteilung eines Patentes gefilhrt habenp ;
hier macht nunmehr das Gesetz nicht mehr lediglich einen Unter-
schied in bezug auf die Sthirke der zu berlicksichtigenden Inter-
essen, sondern einen Einschnitt in der Anwendung des Akten- ]
cinsichtsrechtes iiberhaupt. Zur Ausfiillung der damit entston-
denen Liicke in der Regelung der Akteneinsicht bei den Akten nichy
bekenntgemachter Patentanmeldungen ist die Vorschrift des § 18 |
DPAVO n.F. heranzuziehen, nach deren Absatz 1 jedoch ebenso
wie nach der friiheren Spruchpraxis zu § 34 DPAVO a.F. der An- i
tragsteller schon mit der Stellung des Antrags ein bercchtigtes |
Interesse an der Akteneinsicht glaubhaft zu machen hat.

Dadurch, daB das Gesetz fiir die Binleitung des Aktenein-
sichtsverfahrens nicht mehr den Nachweis eines berechtigten
Interesses des Antragstellers an der Akteneinsioht verlangt,
ist nunmehr ganz allgemein der Ansatzpunkt fiir die sachliche
Priifung des Einsichtsbegehrens vom Vorbringen des Antragstellers
auf das Vorbringen des Antragsgegners verlagert. Das Gesetz
sclbst macht diese Neuerung durch die Aufgliederung seiner Vor-
schriften in zwei SHtze: besonders augenfillig: Satz 2, der zu-
nichst einmal festlegt, welche Akten ilberhaupt Gegenstand der
im Gesetz geregelten Akteneinsicht sein kdnnen, bestimmt im
iibrigen nur, daB der die Akteneinsicht Begehrende einen Antrag
zu stellen hat; und erst Satz 3, der von dem weiteren Verfahren
und von der Entscheidung iiber den Antrag handelt, bestimmt zu-
gleich, was Gegenstand der vom Patentamt vorzunehmenden Sach-
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prifung sein solls die Schutzwlirdigkeit der vom Antragsgegner
bei seiner Anhdrung dem Akteneinsichtsbegehren etwa entgegenge-
stellten Interessen. Das bedeutet nun zwar nicht, daB es bei
der Entscheidung iiber die unter die gesetzliche Regelung fal-
lenden Antriige auf das Interesse des Antragstellers an der
Akteneinsicht iiberhaupt nicht mehr ankommen konnte; vielmehr
liegt es, wie noch niher auszufithren ist, schon im Begriff der
"Schutzviirdigkeit", die den der Akteneinsicht entgegengestcllten
Interessen zukommen mu8, da8 ihre Prifung im Einzelfall eine
Berticksichtigung auch der Interessen des Antragstellers erfor-
derlich machen kann. Den AnstoB und den Ansatzpunkt fiir eine
Intcressenpriifung durch das Patentamt aber gibt bei den unter
die gesetzliche Regelung fallenden Antrigen erst dasjenige, vas
der Antragsgegnor bei seiner AnhSrung zu dem Antrag vorbringt;
und wenn er sich iiberhaupt nicht zu dem Antrag #HuBert, so fin-
det auch keine Interessenpriifung statt. Darin liegt die "Er-
leichtorung" der Akteneinsicht, mit der der Gesetzgeber nach
den Ausfiihrungen der Amtlichen Begriindung den Wiinschen der be-
teiligten Kreise Rechnung tragen wollte.

Aus diesen schon im Aufbau der Vorschriften zutage treten-
den Grundgedanken der gesetzlichen Regelung folgt zugleich,
daB Erwdgungen, die sich auf die Interessenlage bei dem Akten-
einsicht beziehen, wenn Uberhaupt, so nur im Rahmen deér in
Satz 3 vorgesehenen Interessenpriifung und nicht bereits bei
der Abgrenzung des in Satz 2 bestimmten Anwendungsbereichs dex
im Gesetz getroffenen Regelung eine Rolle sapiglen kinnen.
Das gilt zunichst fiir die Erwidgungen dariiber, welches der ge-
setzgeberische Grund flir die Gewdhrung von Akteneinsicht im
Patentwesen iiberhaupt und fiir ihre Erleichterung durch das Sechs
te UberleitungsgesetZz im besonderen gewesen ist. Es gilt aber
ebenso auch filir die darauf‘aufbauende PFrage, ob und inwvieweit ef
fir die Gewhhrung der Akteneinsicht im einzelnen Falle von Be-
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deutung sein kann, wenn der die Akteneinsicht in erster Linie
rechtfertigende Grund, den vom Patentschutz betroffenen Dritten
die vollstédndige Unterrichtung iiber die Rechtsbestéindigkeit,
den Inhalt und den Schutzumfang des Schutzrechts zu ermigli-
chen, entweder vollig entfallen ist oder nur noch in Sonder-
fdllen geltend gemacht werden kann. Soweit sich hier die
Interessenlage in bezug auf dic Akteneinsicht verdndert hat,
kann das nach der gesetzlichen Regclung nur bei der Interessen-~
prifung im Einzelfall gemiif Satz 3 berlielisichtigt werden. DaB
in jedem Einzelfall ein vom Antragsgegner der Akteneinsicht
entgegengehaltenes schutzwiirdiges Interesse 2zu beriicksichtigen
ist, soll nach dem Inhalt, dem Aufbau und dem Zweck der gcsetz-
lichen Vorschriften ein ausreichender Schutz filr die Anmelder
und Inhaber von Patenten sein, in deren Akten Dritte Einsicht
nehmen wollen. Den ihnen zu gewdhrenden Schutz hinsichtlich

der Akten von bekanntgemachten Anmeldungen oder erteilten
Patenten, aus denen Rechte nicht mehr oder nur noch filr die
Vergangenheit hergeleitet werden kiinnen, 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.

Wiirde der Anwendungsbereich der gesetzlichen Vorschriften
iiber dic Akteneinsicht nach Merkmalen abgegrenzt, die sich
nicht eindeutig aus ihrem Wortlaut ergeben, so wlirde das
schlieflflich auch nicht mit dem Umstand zu vereinbaren sein, daB
fiir das Beachwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht die Be-
setzung des Beschwerdesenats, also der "gesetzliche Richter" im
Sinne des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG, nach § 36d Abs. 1 PatG da~
von abhingig gemacht ist, ob ein "Fall des § 24 Abs. 3" vorliegt
Es iast davon auszugehen, daB der Gesetgzgeber die Bestimmung des
gesetzlichen Richters von Merkmalen abhiingig machen wollte, die
im Wortlaut des Gesetzes miglichst klar niedergelegt sind und
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sich im einzelnen Fall unschwer feststellen lassen (vgl. auch
BVerfG vom 24. Mirz 1964 in NJW 1964, 1020 Nr. 2). Es kann ent-
gegoen der in einer anderen Rechtsbeschwerdesache (Ia ZB 18/63)
von der dortigen Antragstellerin geiiuBerten Meinung auch nicht
angenommen werden, daB der Gesetzgeber des Sechsten Uberlei-
tungsgesctzes eine gewisse Unklarheit der in § 364 Abs. 1 PatG
niedergelegten Merkmale zur Bestimmung des gesetglichen Richter$
in Kauf genommen habe und habe in Kauf nehmen kdnnen, weil in
Zvieifelsfdllen die letzte Vorschrift des § 364 Abs. 1 eingrei-
fe, nach der "im iibrigen" der Beschwerdesenat in der Besetzung
mit drei rechtskundigen Mitgliedern entscheidet. Diese Vor-
schrift kann sichinur auf die in § 36d Abs. 1 tiberhaupt nicht
genannten FHlle beziehen, nicht aber auf solche Fidlle, bei
denen es zweifelhaft sein kdnnte, ob sie zu den in § 364 Abs. 1
genannten Fdllen gehtren. Wilrde die Bestimmung des gesetzlichen
Richters davon abhéngig gemacht, ob die im Gesetz niedergecleg-
ten Merkmale im einzelnen Fall gzweifelsfrei gegeben sind oder
nicht, so wirde sie erst recht unklar werden. Das Erfordernis
klarer Bestimmbarkeit des gesetzlichen Richters spricht sonach
maBgeblich dafiir, daB8 bei der Abgrenzung des Anwendungsbereichs
der Vorschriften des § 24 Avs. 3 PatG nicht. darauf abgestellt
verden sollte, ob aus der Anmeldung oder dem Patent noch Rechte
hergeleitet werden konnen oder nicht; denn das ist oft zweifel-
haft und nicht ohne weiteres festzustellen.

d) Hiernach ist dem "Leitsatz" der Entscheidung des

4. Senats des Bundespatentgerichts vom 17. September 1962 in
BPatGerE 2, 41, daB auch die Akten einer naech Bekanntmachung
zuriickgenommenen Anmeldung oder eines versagten Patents - (und
ebenso die eines fiir nichtig erklérten oder erloschenen Pa-
tents) - gemiB § 24 Abs. 3 Satz 2 PatG auf einfachen Antrag
grundsiitzlich offenzulegen sind, in dem Sinne zuzustimmen, daB
eben auch diese Akten unter die in § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 Patl
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getroffene Regelung fallen, nach der die Erteilungsakten be-
kanntgemachter Patentanmeldungen und erteilter Patente - wie

¢s in der Amtlichen Begriindung heifit - vorbehaltlich eines ent-
gegenstehenden schutzwlirdigen Interosses des Patentsuchers

oder Patentinhabers "zur Einsicht freigegeben" sind.

e) Diec hiergegen sonst noch im Schrifttum und von der
Rechtsbeschwerde angeflihrten Gesichtspunkte greifen nicht durch.

Das gilt namentlich von dem Einwand, eine bekanntgemachte
Patentanmeldung falle mit ihrer Zurlicknahme oder mit der Ver-
sagung des nachgesuchten Patents in die "Privatsphiire" des
Anmelders zuriick. Es ist zwar richtig, daB8 der "Ort der Offen-
barung" der neuen technischen Lehre durch den Patentsucher
(Reimer 2a0 § 1 Rdn. 16) die verdffentlichte Auslege- bazw.
Patcntschrift nebst den mit ihr der Einsicht durch jedermann
offengelegten sonstigen Anmelde- bzw. Erteilungsunterlagen ist
und daB es hier nichi um das damit der Offentlichkeit Offen-
barte, sondern um die Ausfiihrungen geht, die dariiber hinaus in
den Akten enthalten sind. Auch diese Ausfilhrungen sind aber
jedenfalls damit, daB es zu der vom Patentsucher angestrebten
Bekanntmachung seiner Anmeldung gekommen ist, oder weil sie
iiberhaupt erst nach der Bekanntmaching der Anmeldung im Ein-
spruchs- und Beschwerdeverfahren erfolgt sind, der "Privat-
sphiire” des Patentsuchers entriickt worden und kiinnen nicht mit
der Zuriicknahme der bekanntgemachten Anmeldung oder der Versa-
gung des nachgesuchten Patents von selbst in seine "Privat-
Sphdre" guriickfallen. Das etwaige Interesse des Patentsuchers
an der Geheimhaltung kann vielmehr 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
Pat@G, nicht schon bei dor Abgrenzung des Anwendungsbe-
reichs der gesetzlichen Regelung nach Satz 2 beriicksichtigt
werden.

Ob es ferner mit der gerichtlichen Praxis in anderen
Verwaltungs- oder ProgeBverfahren im Einklang steht, Akten
cines nicht mehr anhiéingigen Verfahrens "beliebigen Dritten" zu-
ginglich zu machen, kann fiilr die Auslegung des § 24 Abs. 3 Pat6
schon deshalb nicht maBgeblich sein, weil die Akteneinsicht
durch Dritte im Patentwesen seit jeher eine ungleich grtflere
Bedeutung als in sonstigen Verfahren gehabt hat und daritber
hinaus durch die neue Regelung im Sechsten Uberleitungsgesetsz
auch noch hat erleichtert werden sollen.

Bs kann fiir die Abgrenzung des Anwendungsbereichs derxr
gesetzlichen Vorschriften schliefSlich auch nicht darauf an-
kommen, ob die vom Bundespatentgericht vertretene Auffassung
dazu gefilhrt hat, daB sich die vordem nur selten gestellten
Antriige auf Gewdhrung der Binsicht in die Akten erledigter
Patentanmeldungen und nicht mehr bestehender Patente seit-
her gehduft haben. Selbst wenn das tatsidchlich der Fall sein
sollte, so kdnnte darin doch nur eine zwangsléufige Folge der
mit der Neurcgelung bezweckten Erleichterung der Aktenein-
sicht gefunden werden; und es konnte auch nicht, jedenfalls
nicht mit Sicherheit, gesagt werden, daB diese Folge im
Widerspruch gu dem stilnde, was der Gesetzgeber mit der Neu-
regelung des Akteneinsichtsrechts beabsichtigt hat.

-




- 14 -

2. Gegenstand der eigentlichen Sachpriifung im Akten- -
einsichtsverfahren soll es nach dem bisher Ausgefithrten
nur sein, ob und inwieweit ein vom Paténtaucher oder Patent-
inhaber bei seiner Anhdorung der Akteneinsicht etwa entge-
gengestclltes Interesse ein "gchutzwiirdiges Interesse" ist.
Eine alles umfassende abschlieBcnde Bestimmung dieses Be~
griffs des schutzwiirdigen Interesses zu geben, ist im Rah-
men der Entscheidung iiber die hier vorliegende Rechtabeschwerde
weder notig noch mbglich. Es besteht auch kein AnlaB, des
ndhcren auf die in groBer Zahl vorliegenden Entscheidungen
des Bundespatentgerichts einzugehen, in denen sich Ausfith-
rungen dariiber befinden, welche Umstdnde ein der Aktenein-
sicht centgegenstchendes schutzwiirdiges Interesse des Patent-
suchers oder Patentinhabers im Sinne des § 24 Abs. 3 Satz 3
PatG begriinden konnten und welche nicht (vgl. z.B. BPatGerE
1, 34; 1, 35, 363 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 lediglich
folgendes zu sagen:

Der erkennende Senat stimmt der vom Bundespatentgericht
z.B. in BPatGerE 1, 35, 36 und 3, 17, 18 gegebenen Ausle-
gung des Begriffes insofern zu, als das der Akteneinsicht
entgegengestellte “Yschutzwiirdige Interesse" sich aus dem In-
halt gerade derjenigen Akten ergeben muB, deren Offenlegung
der Patentsucher oder Patentinhaber widerspricht. Das folgt
schon daraus, dal das Gesetz die Akten bekanntgemachter Pa-
tentanmeldungen und erteilter Patente auf einen einfachen,
nicht weiter zu begriindenden Antrag hin grundsédtzlich zur
Einsicht freigegeben und es dem Patentsucher oder Patent-
inhaber iiberlassen hat, ein Interesse geltend zu machen,
das diceser an sich freien Akteneinsicht gerade in seinem
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Fall entgegensteht. Es kinnte daher beispielsweise nicht
als ein schutzwilrdiges Interesse im Sinne des § 24 Abs. 3
Satz 3 PatG angesehen werden, wenn ein Patentsucher oder
Patentinhaber lediglich den Wunsch hiitte, unbeteilig-

ten Dritten schlechthin die Binsicht in die Akten itber

das von ihm nachgesuchte Schutzrecht zu verwehren, diese
Akten nicht der Allgemecinheit als "Literatur" zur Verfi-
gung zu stellen, oder von Aufforderungen, sich 2zu Akten-
einsichtsantriigen zu #duBern, verschont zu bleiben. Im
ilbrigen aber. und gerade auch dann, wenn auf den Inhalt
der offenzulegenden Akten abgestellt wird, erfordert es
schon der Begriff des "schutzwilirdigen" Interesses, daB eine
Abwdgung der vom Patentsucher oder Patentinhaber gegen

die Gewdhrung der Akteneinsicht geltend gemachten Interessen
mit den fiir die Gewidhrung der Akteneinsicht im allgemeinen
oder im einzelnen Fall sprechenden Interessen stattfinden
muB. Dabei wird sich allerdings im Hinblick auf die grund-
sitzliche Freigabe der Akteneinsicht durch das Sechste
Uberleitungsgesetz in vielen Pédllen schon aus dem Inhalt der
Akten selbst ergeben kinnen, daB ein der Einsicht in diese
Akten entgegenstehendes schutzwiirdiges Interesse nicht in
Betracht kommen kann. Die Akten konnen aber auch Dinge
enthalten, die weitergehende ErwHgungen erforderlich
machen, wie 2z.B. Ausfilhrungen iiber Art und Umfang, Zwecke
und Vorteile der Benutzung der Erfindung im Betrieb des
Patentouchers, mit denen dieser iliber das in der Auslege-
schrift Offenbarte hinaus dem Patentamt 2zwecks Erlan-
gung des nachgesuchten Patents etwa die Fortschrittlich-~
keit seiner Erfindung hat dartun wollen. Dann kann es
entgegen der vom Bundespatentgericht vertretenen Auffas-
sung durchaus auch auf die Person des Antragstellers und
aur seine Interessen an der Gewdhrung der Akteneinsicht
ankommen. So wiirde es beispielsweise nicht ausgeschlossen
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sein, cin der Akteneinsicht entgegenstehcendes schutzwilr-
diges Intercsse zu bejahen, wenn begriindeter Verdacht
bestiinde, da8 der Antragsteller die Kenntnisse, die er
durch dic Einsicht in die Akten erlangen wiirde, miBbréuch-
lich verwenden will. Es kann daher schlieB8lich bei der Be-
urteilung, ob das der Aktcneinsicht entgegengestellte
Interesse schutzwiirdig ist, auch darauf ankommen, ob aus
der bekanntgemachten Patentanmeldung oder dem erteilten
Patent noch Rechte gegen Dritte hergeleitet werden kénnen
oder nicht. So wilrde ein schutzwiirdiges Interesse an der
Geheimhaltung von Ausfilhrungen der eben erwéhnten Art nach
der Zuriicknahme der Anmcldung, der Versagung des nachge-~
suchten Patents oder der Vernichtung oder dem Erlédschen
des ertecilten Patents im allgemeinen eher bejaht werden
konnen als zu der Zeit, als die Anmeldung noch schwebte
odcer das Patent noch in Kraft war und deher Dritte ein
besondercs Intercsse daran haben konnten, sich anhand die~
ser Ausfilhrungcn ein Bild dariiber zu machen, ob das nachge-
suchte Patent erteilt werden oder das erteilte Patent Be-
stand haben wurde.

5. Die weiterhin hier von der Rechtsbeschwerde zur Ent-
scheidung gestellte Frage, ob auch ein Patentanwalt, ohne
seinen Mandanten zu nenncen, Antrag auf Akteneinsicht nach
§ 24 Avs. 3 Satz 2 PatG stellen kann, ist entgegen der stin-
digen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (BPatGerE 1,
35; 2, 35; 3, 17 u.6.) zu verneinen. Obwohl der Beschwerde-
senat die Rechtsbeschwerde nicht wegen dieser von ihm gar
nicht behandelten Frage, sondern nur wegen der oben zu 1
errterten Frage gugelassen hat, ist auch diese Prage hier
zu priifen (vgl. BGH GRUR 1964, 276). Ihre Verncinung muB
der Rechtsbeschwerde zu dem Erfolg verhelfen, da8 der ange-
fochtene BeschluB8 aufzuheben ist.
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Es ist der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zwar
darin zuzustimmen, daB8 der nach § 24 Abs. 3 Satz 2 PatG zu
stellende “"Antrag" auf Gewdhrung von Aktencinsicht von "jeder-
mann" gestellt werden kann, obwohl dieses in Satz 1 verwendete
Wort in Satz 2 nicht ausdrlicklich wiederholt ist, und daB we-
der der Wortlaut noch der Sinn des Gesetzes cinen Anhalt dafiir
bietet, cinzelnen Personenkreiscn das allen zustehende Recht dej
Antragstellung nach Satz 2 zu verwchren. Es ist dem Bundespa~
tentgericht ferner darin zuszustimmen, daB aus der Erwdgung,
der Patentanwalt konntc als "Strohmann" fir einen anderen
auftreten, noch nichts gegen die prozeSrechtliche Zul#ssig-~
keit eines von ihm gestellten Antrags hergeleitet werden kann,
weil prozeBrechtliche Bedenken gegen die Antragstellung durch
einen "Strohmann®” nur dann bestehen, wenn er den Antrag zur
Umgehung des Gesetzes fiir eine Person stellt, die ihn selbst
nicht stellen ktnnte (vgl. BGH GRUR 1963, 253). Das alles
trifft jedoch nicht den Kern der Sache. Das Besondere bei
der Stellung cines Akteneinsichtsantrags durch einen Patent-
anvalt ist es, daB es sein Beruf ist, andere vor dem Patent-
amt zu vertreten (§ 9 Abs. 1 PatAnwG), und daB daher eine
Vermutung dafiir begteht, daB er auch einen Antrag auf Gewdéh-
rung von Einsicht in Akten des Patentamts, selbst wenn er
ihn im eigenen Namen stellt, im gerade darauf gerichteten Auf-
trag eines anderen oder in Erfiillung eines weitergehenden
Auftrags eines anderen, also jedenfalls im Interesse eines
anderen, stellt. Es kann dahinstehen, ob es bereits ganz all-
gemein als Erfordernis eines ordnungsmédSigen "Antrags" an-
zuschen ist, daB cin Antrag und namentlich ein Antrag, den
an sich jeder stellen kann; zumindest erkennen lassen mufl,
fir wen er gestellt wird. Angesichts der in § 24 Abs. 3 Satz 2,
3 PatG getroffenen Regelung des Akten¢insichtsrechts muf
diese Anforderung jedenfalls an einen Antrag auf Gewdhrung
von Akteneinsicht gestellt werden. Zwar braucht der Antrag-
steller nach der gesetzlichen Regelung in Satz 2 nicht mechr
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schon mit der Stellung des Antrags ein berechtigtes Interesse
an der Akteneinsicht darzutun. Wiirde aber aus dem Antrag nicht
cinmal erkennbar sc¢in, fiir wen er gestellt sein soll, so wiirde
der Zwvieck der in Satz 3 enthaltcnen Regelung des weiteren Ver-
fahrens nicht erreicht werden konnen. Der Patentsucher oder
Patentinhaber, dessen Anhorung in Satz 3 vorgeschrieben ist,
konnte sich nicht schlissig werden, ob er dem Antrag, von dem er
nicht weiB, flir wen er gestellt ist, iiberhaupt widersprechen
8011, und weder er noch das Patentamt ktnnten, sofern es darauf :
ankommt, beurteilen, ob das Interesse, das der Patentsucher oder;
Patentinhaber seinerscits der Gewdihrung der Akteneinsicht entge»‘
genstellen will, gerade gegeniiber dem, fiir den der Antrag ge-
stellt wird, schutzwlirdig ist.

Nun kbénnen natiirlich auch Personen, die berufsméfig andcre
vor dem Patentamt vertreten, also namentlich die Patentanwdlte,
ferner die Rechtsanwdlte und die Erlaubnisscheininhaber (§ 9
Abs. 1, § 56 PatAnwG, § 9 des Zweiten Uberleitungsgesetzes vom
2. Juli 1949), mit der Stellung eines Akteneinsichtsantrags le-
diglich ein eigenes Interesse verfolgen.wollen, und es bleibt
ihnen unbenommen, das zu tun; nur werden sie das bei der Stel-
lung des Antrags zum Ausdruck bringen milssen. Tun sie das nicht,
g0 greift die Vermutung ein, daB sie den Antrag in Ausilbung ihres
Berufs filir einen andercn %Btellen, und dann mu8 aus den dargcleg-
ten Griinden verlangt werden, dafl sie diesen anderen nennen. Sie
kénnen das dadurch tun, daB sie den Antrag im Namen dicses ande-
ren als dessen bevollméichtigte Vertreter stellen, sie ktnnen die
Akteneinsicht aber auch im eigenen Namen beantragen und auf an-
dere Weise gum Ausdruck bringen, fiir wen sie den Antrag stellen.

Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Rechte der Patent-
anwdlte und sonstiger berufsméiBiger Vertreter anderer vor dem
Patentamt beeintrédchtigt werden kdnnten, wenn von ihnen ver-
langt wird, daB8 sie bei der Stellung eines Akteneinsichtsan-
trags zum Ausdruck bringen, ob asie ihn in Ausiibung ihres Berufs
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fiir einen anderen stellen oder ob sie damit lediglich ein
cigenes Intercsse verfolgen. Wenn das nur von ihnen und nicht
auch in entsprechender Weisec von J}edem sonstigen Antragstecller
verlangt wird, so ist der Grund dafiir der, daB nur sic berufs-
médBig andere vor dem Patentamt vertreten und daher auch nur
fir sie die genannte Vermutung gilt. Wie zu verfahren sein wilrd
wenn bei jemand anderem angzunchmen sein sollte, daB8 er einen
Axtcneingichtsantrag fiir einen nicht genannten Dritten stellt,
ict hier nicht zu entscheiden.

Das Erfordernis, daB cin berufsmiBiger Vertreter andcrer
bei der Stellung eines Akteneinsichtsantrags angidt, fir wen
er ihn stollt, ist ein Erfordernis prozessualer Ordnung. Nur
ein in diesenm Sinne ordnungsmédBiger Antrag kann das im Gesetz
vorgesehene weitere Verfahren sinnvoll machen, und nur ein
in diesem Sinne ordnungsmﬁﬂiger Antrag braucht daher {iberhaupt
dem Patentsucher oder Patentinhaber zwecks Anhbrung zugeleitet
zu werden. Dagegen kann es fiir die Aufstellung und dic Priifung
dicses formalen Erfordernisses nicht darauf ankommen, ob im
einzelnen Falle das Wissen, fiir wen der Akteneinsichtsantrag
gestellt wird, filr die Entschliefung des Patentsuchers oder
Patentinhabers, Widerspruch zu erheben oder nicht, fiir sein
sachliches Vorbringen und fiir die Entacheidung des Patentamts
tatsiéchlich von Bedeutung werden ktnnte. Wird das Brfordernis
bei der Antragstellung selbst noch nicht erfiillt, so kann es
noch nachtridglich, sei es auf Aufforderung des Patentamts,
sci es auf Riige des Antragsgegners, erfilllt werden. Bleibt es
aber unerfilllt, so muB8 der Antrag szuriickgewiesen werden.
Insoweit hat sich mithin durch die Neuregelung des Aktenein-
sichtsrechts im Sechsten Uberleitungsgesetz am vorherigen
Rechtszustand (vgl. Reimer aa0 § 24 RAn. 25) im Ergebnis
nichts geéndert. '
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4. Der angefochtene BeschluB ist nach alledem deshalb
aufzuheben, weil mit ihm durch Zurlickweisung der Beschwerde
der Antragsgegnerin die Einsicht in die Akten ihres erloschenen
Patents den antragstellenden Patentanwélten gewdhrt worden
ist, obwohl diesc nicht angegeben hatten, fiir wen der Antrag
gestellt war. Zugleich ist nach § 41x Abs. 1 PatG die Sache
zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundes-
patentgericht zuriickzuverweiscn. Die Antragstoller werden
nunmehr anzugeben haben, fiir wen sic den Akteneinsichtsantrag
gestellt haben, und dic Antragsgegnerin wird sich schliissig
werden miissen, ob sie danach ihren Widerspruch gegen die
Aktoneinsicht aufrechterhalten will. Im iibrigen werden die
Ausriihrungen zu beachten sein, die oben bei 2 gur Auslegung
des Begriffs eines der Akteneinsicht entgegenstehenden schutz-
wvilrdigen Interessea gemacht sind. ’

III. Die Entscheidung Uber die Kosten des Rechtsbeschwer-

deverfehrens ist fiir die sog. auBergerichtlichen Kosten nach
der Vorschrift des § 41y Abs. 1 Satz 1 PatG und flir die Ge-
richtskosten in Ermangelung einer ausdriicklichen anderen Vor-
schrift nach der entsprechend anzuwendenden Vorschrift des

§ 36q Abs. 1 Satz 1 PatG gu treffen (Benkard, PatG 4. Aufl.

§ 41y Rdn. 2). Nach beiden Vorschriften kdnnen im Falle der
Beteiligung mehrerer an einem Verfahren einem von ihnen Kosten
auferlegt werden, wenn und soweit das der Billigkeit entspricht.
In einem echten Streitverfahren zwischen 2wei Parteien, wie

cs das Akteneinsichtsverfahren ist, wird dabei in der Regel
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 Grundsdtzen gu finden, nach denen das Bundespatent-
gericht bei Akteneinsichtssachen im Beschlu8 4 W 137/62 vom
18, Februar 1963 (BPatGerE 3, 23, 29/30) und hier im ange-
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fochtcnen BeschluB iiber die Kosten des Beschwerdeverfahrens
vor dem Bundespatentgericht nach den dafiir im weasentlichen
gleichen Vorschriften (§ 36q Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG) ent-
gchieden hat, und hat deshalb hier mit der Zuriickverweisung
der Sache an das Bundespatentgericht diesem auch die Ent-
scheidung iiber dic Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens
ilbertragen, weil der endgilltige Ausgang der Sache noch unge-
wig ist.

Dr. Nastelski Spreng L8scher
Spengler Schneider




