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PftG S 41 o Abs. 3 Satz 3

A k t e n e i n s i c h t  V III

Vor der Entscheidung über den Antrag eines D ritte n  auf 
E in s ich t in  d ie  Akten eines N ich tig k e itsv erfah ren s i s t  
auch der N ich tig k e itsk läg e r zu hören.

Zu den Akten e ines N ich tig k e itsv e rfah ren s , d ie  fü r  eine 
E in s ich t in  B etrach t kommen können, gehören auch d ie  
A k ten te ile , d ie  s ich  auf d ie  Festsetzung des S t r e i t ­
werts beziehen.

BGH, Beschl. v . 16. Dezember 1971 -  X ZA 1/69 -



BUNDESGERICHTSHOF

i  za  1 /60  BESCHLUSS
(zu X ZR 5/ 66)

in  der P a ten tn ich tig k e itssach e

des C o S S S S B  ä 1'EnSS Al 
v e r tre te n  durch Herrn Charles G 
de l a  Ffe

in  P S ,  g e se tz lic h  
P S ,  S/S rue

-  Prozeßbevollm ächtig te:

K lägerin  und B erufungsklägerin,

Rechtsanwälte Prof« Dr. 
und Dr«
Patentanw älte Dr«

und D ip l .- I
l . - I n g .

gegen

d ie  U f lS S A J S S S C o r p o r a t io n ,  g e se tz lic h  v e r t r e te n durch 
D irek tor Charle s  S S S B u n d  S ek re tä r Mr. G rS P  A. R B S in  
E 0 H S K  Conn. (USA),

Prozeßbevollm ächtigte:
Beklagte und Berufungsbeklagte, 

Rechtsanwalt Dr.
Patentanw älte D ip l .- Ing. 
S S ,  D ip l.-In g . 
D ip l.-P hys. Dr.

und

b e tre ffen d  das P aten t

h ie r :  A k tene insich tsan trag  der Firma S1 
GmbH in  NSS H aS B B straße  <

S trah ltech n ik

-  B evollm ächtigte: Patentanw älte D r.-In g .
D ip l .- Ing. S I S  und D ip l.-P hys.

und
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Der X. Z iv ilse n a t (P a ten tsen a t) des B undesgerichts­
hofs h a t in  der S itzung vom 16. Dezember 1971 u n te r Mit­
wirkung des S enatspräsiden ten  Dr. Spreng und der Bundes­
r i c h te r  T rü s ted t, Claßen, Ballhaus und Ochmann

beschlossen:

Der Antrag auf A kteneinsich t wird 
abgelehnt.

G r ü n d e

Die A n tra g s te lle r in , der durch Beschluß des erkennen­
den Senats vom 14. Mai 1970 (GRUR 1970, 533 -  Aktenein­
s ic h t  V I), b e r e i ts  E in s ich t in  d ie  N ich tig k e itsak ten  ge­
währt wurde, begehrt nunmehr E in s ich t in  d ie  A k ten te ile  
d ie se r  Akten, welche s ich  aiif d ie  F estsetzung  des S t r e i t ­
w erts beziehen, h ilfsw e ise  in  den S tre itw ertbesch luß  a l ­
le in .  Diese A k ten te ile  sind  nach dem 1. Oktober 1968 en t­
standen. Auf den Antrag i p t  deshalb § 41 o Abs. 3 Satz 3 
PatG entsprechend anzuwenden (BGH aaO). Nach d ie se r  Vor­
s c h r i f t  i s t  einem D ritte n  E in s ich t in  d ie  N ich tig k e itsak - 
te n  zu gewähren, f a l l s  der P aten tinhaber ke in  entgegen­
stehendes schutzwürdiges In te re s se  d a r tu t .

Die b e r e i ts  gewährte A kteneinsich t h in d e rt den neuer­
lic h e n  Antrag n ic h t;  s ie  kann s ic h  nur auf d ie  b is  zu 
dem Zeitpunkt des E in s ich t gewährenden Beschlusses en t­
standenen A k ten te lle  e rs treck en ; fü r  jüngere A k ten te ile  
lä ß t  s ich  d ie  In te re ssen lag e , h ie r  a lso  das Vorhandensein 
schutzw ürdiger In te re ssen , n ic h t im voraus b e u r te ile n .
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Zu den N ich tig k e itsak ten  im Sinne des § Al o 
Abs. 3 PatG gehören auch Angaben der B e te il ig te n  zum 
S tre itw e r t  und Entscheidungen des G erich ts über den 
S tre i tw e r t .  Auch s ie  sind  im N ich tig k e itsv erfah ren  en t­
standen und damit A ktenbestand te il geworden. Nach 
dem W ortlaut des Gesetzes kann d ie  A kteneinsicht nur 
v e rsag t werden, wenn und soweit der P aten tinhaber 
e in  entgegenstehendes In te re sse  d a r tu t .  Diese Regelung 
geht auf § 24 Abs. 3 Satz 2 - 4  PatG a .F . zurück, wel­
cher s ich  auf d ie  Einsichtnahme in  d ie  Akten bekannt­
gemachter Patentanmeldungen und e r t e i l t e r  P aten te  be­
zog. Der Satz 3 d ie se r  V o rsch rift i s t  in  dem Abs. 3 
der heute geltenden Fassung des § 41 o PatG übernommen 
worden. Obwohl das B undespatentgericht b ish e r  Anträge 
auf E in s ich t in  d ie  Akten von N ich tig k e itsv erfah ren  
u n te r entsprechender Anwendung von § 299 Abs. 2 ZPO 
en tsch ied  (v g l. BPatGerE 2, 28; 3» 115; 5» 106), i s t  
man im Gesetzgebungsverfahren zum PatÄndG 1967 davon 
ausgegangen, daß d ie  zunächst vorgesehene Änderung des 
§ 41 o Abs. 3 PatG nur re d ak tio n e lle  Bedeutung habe 
(am tliche Begründung, Bundestagsdrucksache V/ 714 S. 37). 
Satz 3 i s t  e r s t  durch den Rechtsausschuß in  den Gesetzes­
entwurf eingefügt worden, um schutzwürdige In te re ssen  
des P aten tinhabers wahren zu können (v g l. s c h r if t l ic h e n  
B erich t zur Bundestagsdrucksache V/ 1631 S. 10). Der 
N ich tig k e itsk läg e r, der s ich  vor Entscheidungen des Bun­
d esp a ten tg e rich ts  über Anträge D r i t te r  auf E in s ich t in  
N ich tig k e itsak ten  u n te r dem a lte n  Rechtszustand äußern 
d u rfte  (v g l. d ie  oben genannten Entscheidungen) i s t  in  
§ 41 o Abs. 3 Satz 3 PatG n ic h t erwähnt, seine Anhörung 
i s t  aber in  A kteneinsichtssachen vor dem Bundespatent­
g e r ic h t o ffenbar ü b lich  (v g l. Krausse/Kathlun/Lindenm aier, 
PatG 5. A ufl. § 41 o Rdn. 10).



Eß i s t  auch n ich t zu übersahen, daß der N ich tig - 
k e itsk lä g e r  e in  schutzwürdiges In te re sse  daran haben 
kann, daß D rit te  in  bestimmte T eile  der N ic h tig k e its ­
akten keine E in s ich t e rh a lte n . So i s t  e r  im Verfahren 
zur S tre itw e rtfe s tse tz u n g  gehalten , s ich  zu äußern und 
dabei Angaben zu machen, d ie  se ine in n e rb e tr ie b lic h e n  
V erh ä ltn isse  b e tre ffe n , wenn seine gewerbliche T ätig ­
k e i t  a ls  E in g r if f  in  das S tre i tp a te n t  in  B etrach t kommt; 
denn der S tre itw e r t  bemißt s ich  nach dem gemeinen Wert, 
a lso  den E rträgen , d ie  das P aten t b is  zum Ablauf der 
Schutzdauer u n te r gewöhnlichen V erhältn issen  erw arten 
lä ß t ,  e in sc h lie ß lic h  etwa en tstandener Schadensersatz­
ansprüche aus Verletzungshandlungen, d ie  auch gegen den 
N ich tig k e itsk läg e r entstanden  se in  können. Solche auf 
in n e rb e tr ie b lic h e  V erhä ltn isse  a b g e s te ll te  Angaben sind  
Umstände, an deren Geheimhaltung vor D ritte n  auch der 
N ich tig k e itsk lä g e r e in  schutzwürdiges In te re s se  haben 
kann. Diese In te ressen lag e  i s t  indes n ic h t auf d ie  Anga­
ben zur S tre itw e rtfe s tse tz u n g  beschränkt. Es i s t  denkbar, 
daß d ie  N ich tig k e itsk lä g e rin  schon im V erlauf des Nich­
tig k e itsv e rfa h re n s  Angaben macht, d ie  vor D ritte n  ge­
heim haltungsbedürftige in te rn e  B etriebserfahrungen , Be­
tr ie b se rg e b n isse  oder ähnliche Dinge offenbaren . Der Ver­
fassungsgrundsatz des re c h tlic h e n  Gehörs (A rt. 103 GG) 
g e b ie te t  es deshalb , vor der Entscheidung über den An­
tra g  e ines D ritte n  auf E in s ic h t in  d ie  Akten e ines Nich­
tig k e itsv e rfa h re n s  auch den N ich tig k e itsk läg e r zu hören, 
damit e r  se ine b e rech tig ten  Belange wahren kann.

Im S t r e i t f a l l  sind  beide P a rte ie n  des N ich tig k e its ­
verfah rens gehört worden. Sie haben dem Begehren auf 
A kteneinsich t w idersprochen. Eine Abwägung der In te re ssen
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der A n tra g s te lle r in  e in e r s e i ts  und der V erfahrens­
p a r te ie n  an d e re rse its  (v g l, dazu BGH GRUR 1964,
548 -  A kteneinsich t I )  e rg ib t , daß mindestens das 
schutzwürdige In te re s se  der P a ten tinhaberin  dem Ver­
langen der A n tra g s te lle r in  en tgegensteh t. S ie h a t 
zur S tre itw e rtfe s tse tz u n g  in s  E inzelne gehende Aus­
führungen über ih re  b e tr ie b lic h e n  V erhä ltn isse  ge­
macht, d ie  n ic h t fü r  Außenstehende bestimmt s in d . Da­
gegen w ill  d ie  A n tra g s te lle r in  m it der A kteneinsich t 
Anhaltspunkte fü r  d ie  M arktstellung der P aten tinha­
b e rin  e rh a lte n , um in  einem in  G roßbritannien anhängi­
gen Patentverletzungsprozeß etwaige Entschädigungsan­
sprüche gegen d ie  P aten tinhaberin  b esser b e u r te ile n  zu 
können. Dieses In te re s se  w iegt n ic h t.so  schwer wie das 
der P a ten tinhaberin  an e in e r  Geheimhaltung der zum 
S tre itw e r t gemachten Angaben vor im Wettbewerb m it ih r  
stehenden D ritte n . Es muß deshalb h in te r  dem schutzwür­
digen In te re sse  der P aten tinhaberin  zurückstehen. Das 
g i l t  auch fü r  d ie  H ilfsan träg e  der A n tra g s te lle r in ,



a lso  auch fü r  d ie  von ih r  begehrte Bekanntgabe des 
S tre itw e rte s  s e lb s t .

Spreng T rüsted t Claßen

Ballhaus Ochmann
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