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Nachschlagewerk: ja
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PatindG 1967 Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1; DPA-VO 1961 § 18

Akteneinsicht VII

a) Die Einsicht in die vor dem 1. Oktober 1968 ent-
standenen Teile der Akten von Patentanmeldungen,
zu denen neue vollstdndige Unterlagen eingereicht
worden sind, bestimmt sich auch nach der "Offen-
legung" dieser Unterlagen bis -zur Bekanntmachung
der Anmeldungen nach § 18 DPA-VO aF.

b) Bei der nach § 18 DPA-VO aF vorzunehmenden Inter-
essenabwidgung ist der Tatsache der "Offenlegung"
der mneuen vollsténdigen Unterlagen Rechnung zu
tragen.

BGH, Beschl. v, 17. Juli 1970 - X 2B 25/69 - Bundespatent-
gericht
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~in der Rechtsbeschwerdesache

der Firma Aktiengesellschaft, SOUNIEES-ONNED,
Vempstrate HD ’

Antragstellerin und Rechts-
beschwerdefiihrerin,

- Verfahremsbevollméchtigter: Rechtsanwalt Dr. (D -
gegen

die Firma Schillll® Aktiengesellschaft, DEllIEEND,
St@listrase @,

Antragegegnerin und Rechts-
beschwerdegegnerin,

- Verfahreusbevollmiichtigter: Rechtsanwalt Dr. (IR -

wegen Einsicht in die Akten der Patentanmeldung
P ED @ @B.p der Antragsgegnerin



Matthias Prinz
Rechtsanwalt N -Www.prinz.law

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat in der Sitzung vom 17. Juli 1970 unter Mit-
wirkung des Senatspridsidenten Dr. Spreng und der Bundes-
richter Schneider, Triistedt, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

beschlossen:

1. Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin
wird der BeschluB des 4. Senats (juristischen
Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts,
den Beteiligten zugestellt am 15. und 17. Novem-
ber 1969, aufgehoben. Die Sache wird zur ander-
weiten Verhandlung und Entscheidung, auch iiber
die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Bundes-
patentgericht zuriickverwiesen.

2. Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde

Grinde:

I. Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent-
amt beantragt, ihr Einsicht in die - vor dem 1. Oktober 1968
entstandenen - Akten der Patentanmeldung P i) B WW.@ der
Antragsgegnerin zu gewidhren. Diese Anmeldung ist am
14. Pebruar 1961 eingereicht worden. Auf die Bemachrich-
tigung gem#B Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 PatindGes 1967
hat die Antragsgegnerin innerhalb der Frist des Art. 7
§ 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 PatAndGes 1967 neue vollstindige
Unterlagen eingereicht. Der "Offenlegung" der Anmeldung
und dem Druck der Offenlegungsschrift (DOS 14 02 786)
sind daher nach Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 PatAndGes 1967
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die neuen vollstindigen Anmeldungsunterlagem zugrunde
gelegt worden.

Das Deutsche Patentamt hat die beantragte Akten-
einsicht abgelehnt, weil die Antragstellerin kein be-
rechtigtes Interesse an der begehrten Akteneinsicht

- glaubhaft gemacht habe.

Mit ihrer Beschwerde hat die Antragstellerin geltend )
gemacht, sie sei auf dem Gebiet, das von der Aunmeldung
betroffen werde, tédtig. Sie habe sich auch selbst mit dem
Problem, das der Anmeldung zugrunde liege, beschédftigt.

- Sie hat zum Nachweis dafiir auf ein eigenes Gebrauchsmuster,

auf zwei eigene Patente und auf sechs eigene Patentanmel-
dungen hingewiesen. Die Antragstellerin hat vorgebracht,
sie habe deshalb ein Interesse daran, Aufschluf iiber den
Schutzumfang der Anmeldung der Antragsgegnerin zu erhalten.

. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der An-
trégstellerin zuriickgewiesen, weil das Vorbringen der
Antragstellerin nicht fiir die nach Art. 7 § 1 Abs. 2 )
Nr. 1 Satz 3 PatindGes 1967 in Verbindung mit § 18 DPAVO aF
erforderliche Glaubhaftmachung eines berechtigten Inter-
esses ausreiche. |

II. Mit der vom Bundespatentgericht gemdB § 41 p

" Abs. 1 PatG zugelassenen Rechtsbeschwerde macht die

Antragstellerin geltend: Bei sinngemiédBSer Auslegung des
Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 PatindGes 1967 und der
danach anzuwendenden "bisherigen Vorschriften" ergebe

'gich, daB8 auf die Einsicht.in die vor dem 1. Oktober 1968
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entstandenen Aktenteile vom Zeitpunkt der Versffentlichung
des Hinweises auf die Mtglichkeit der Akteneinsicht

(§ 24 Avs. 4 Satz 1 PatG in Verbindung mit Art. 7 § 1

Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 PatAndGes 1967) und der "Offen-

~ legung" der neuen vollsténdigen Unterlagem nicht mehr

§ 18 DPAVO aF, sondern § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 PatG aF
heranzuziehen sei. Danach obliege es nicht ihr, der
Antragstellerin, ein berechtigtes Interesse geltend zu
machen, sondern der Antragsgegnerin, ein der Aktenein-
sicht entgegenstehendes schutzwiirdiges Interesse darzu-
tun. Sie, die Antragstellerin,'habe aber auch ein berech-
tigtes Interesse an der begehrten Akteneinsicht glaub-
haft gemacht. Da sie, die Antragstellerin, auf dem
engeren Fachgebiet tdtig sei, das die Patentanmeldung
betreffe, miisse sie priifen, ob sie wegen ihrer laufenden
oder geplanten Produktion Entschédigungsanspriichen der
Antragsgegnerin ausgesetzt sei. Fiir diese Priifung kdnne

- der Inhalt der Akten von Bedeutung sein.

III. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft (§ 41 p Abs. 1,
§ 41 q Abs. 1 PatG) und in rechter Form und Prist (§ 41 r PatG)
erhoben. Sie ist auch sachlich begriindet.

1. Dem Bundespatentgericht ist darin beizutreten, das8
fiir die Entscheidung iiber das Akteneinsichtsbegehren
§ 18 DAAVO aP szugrunde zu legen ist. Die "bisherigen Vor-
schriften", bei denen es nach Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1
Satz 3 PatindGes 1967 im Falle der Einreichung neuer
vollsténdiger Unterlagen fiir die Einsicht in die vor dem

"1, Oktober 1968 entstandenen Aktenbestandteile verbleiben

80ll, némlich § 18 DPAVO aF und § 24 Abs. 3 Satz 2 und
3 PatG aPF, stellen hinsichtlich der Patenterteilungs-



akten auf den Verfahremsstand ab. Voun der Bekanntmachung
der Anmeldung oder - soferm ihr keine Bekanntmachung
vorausgeht (§ 30 d Abs. 1, § 30 e Abs. 1, § 30 a

Abs, 2 PatG) - von der Erteilung des Patents an be-
stimmt sich die Akteneinsicht nach § 24 Abs. 3 Satz 2
und 3 PatG aF. Bis dahin ist § 18 DPAVO aF anzuwenden.
Die Aufrechterhaltung der "bisherigen Vorschriften"

fiir die vor dem 1. Oktober 1968 entstandenen Aktenteile
in den Fillen des Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3
PatAndGes 1967 bedeutet daher, daB bis zur Bekanntma-
chung der Anmeldung oder - wenn ihr keine Bekanntmachung
vorausgeht - bis zur Erteilung des Patents § 18 DPAVO aF und

"von diesem Zeitpunkt an § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 PatG aF

anzuwenden ist.

Der Ansicht der Rechtsbeschwerde, daB bei der wei-
teren Anwendung der "bisherigen Vorschriften" in den
Fillen des Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 PatAndGes 1967
die Vertiffentlichung des Hinweises lber die Moglichkeit
der Akteneinsicht (§ 24 Abs. 4 Satz 1 PatG) und die damit
verbundene "Offenlegung" der neuen vollstindigen Anmel~
dungsunterlagen der Bekanntmachung der Anmeldung gleich-
zusetzen und daher schon von der Veroffentlichung des
Hinweises an § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 PatG aF heranzu-
ziehen sei, kann nicht gefolgt werden. Der Rechtsbeschwer-
de ist zZuzugeben, daB bei der Wahl des Zeitpunkis, von dem

" an die Akteneinsicht durch § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3 PatG aF

efleichtert wurde, ersichtlich darauf abgestellt worden
ist, daB nach dem damals geltemnden Recht durch die Bekannt-
machung der Anmeldung der Offemntlichkeit der Imhalt der
Anmeldung erstmals bekannt gegeben und zugleich fiir den
Gegenstand der Anmeldung einstweilen die gesetzlichen
Wirkungen des Patents herbeigefiihrt wurden. Nach dem

l
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geltenden Recht kann - auch bei den tibergaungefiillen des
Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 PatindGes 1967 - der Bekannt-
machung die "Offenlegung" der Anmeldung vorausgehen.

Dann wird der Inhalt der Anmeldung nach einer vorliu-

- figen Priifung mit dem MaSstab der "Offemsichtlichkeit™

(§ 28 PatG) der Uffentlichkeit bereits durch die Ver-
tffentlichung des Hinweises auf die Einsichtembglich-

(§ 24 Abs. 4 Satz 1 PatG) und durch die (gleichzeitige)
Ausgabe der Offenlegungsschrift (§ 24 Abs. 4 Satz 2 PatG)
guginglich gemacht. Damit treten zugleich die Schutzwir-
 kungen des § 24 Abs. 5 PatG ein. Die Bekanntmachunsfder

* Anmeldung kommt aber dadurch nicht in Fortfall. Sie er-

folgt nach umfassender Priifung der Anmeldung (§ 28 b PatG)

‘und hat die fiber § 24 Abs. 5 PatG hinausgehende Wirkung,
~ daB der Gegenstand der Anmeldung einstweilén auch gegen'
unbefugte Benutzung geschiitzt ist (§ 30 Abs. 1 Satz 2,
Abs. 2 Satz 2 PatG). "Offenlegung" und Bekanntmachuug
_unterscheiden sich daher in ihren Voraussetzungen und
in ihreniﬂirkungen.‘Der Uberganggregelung des Gesetzes

~ vom 4. September 1967 (PatindGes 1967) liegt, soweit

‘sie die Akteneinsicht betrifft, die Erwligung zugrunde,
,das Vertranen der Anmelder auf eine bei Entstehung der
" Akten zu erwartende Geheimhaltung zu schitszen (vgl. dasu
 619 Begrundung des Regierungsentwurfs Bundestagsdruck-
" sache V/714 S. 56 und den Schriftlichen Bericht des
,*Rechtaauaschusses Bundestagsdrucksache zu v/1631 S. 13).

';'Diasam Anliegen wird am besten dadurch Geltung verschafft,

~ daB die den Anmeldern gﬁnatigere Vorschrift iiber die
Akteneinsicht (§ 18 DPAVO aP) trotz der Knderungen im
Ablauf des Verfahrens bis zur Erreichung desjenigen

| Verfahrensstandes weiterhin angewendet wird, bis zu dem
gie auch nach dem frilher geltenden Recht anguwenden war,
némlich bis gur Bekanntmachung der Anmeldung uﬁd dem

Na



damit verbundenen Eintreten des - vollen - einstweiligen
Schutzes. Dies entspricht auch dem Wortlaut des Art. 7
§ 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 PatAndGes 1967 und der dort in
Bezug genommenen "bisherigen Vorschriften".

2. Die Anwendung der Regelumg des § 18 DPAVO aF
durch das Bundespatentgericht auf den hier vorliegenden

" Sachverhalt ist jedoch, wie der Rechtsbeschwerde zuzu-

geben ist, rechtsfehlerhaft. Dem Bundespatentgericht kann
insbesondere nicht darin gefolgt werden, daB es der Sinn
und Zweck der Uberleitungsregelung in Art. 7 § 1 Abs, 2
Nr. 1 Satz 3 PatAndGes 1967 fiir die Akteneinsicht in den
Fdllen der Einreichung neuer vollstédndiger Unterlagen
verbiete, ein Interesse der von der Antragstellerin gel-
tend gemachten Art im Sinne des § 18 DPAVO aF als '
"berechtigt" anzuerkenunen. |

Durch die Ubergangsregelung des Gesetzes vom 4. éep-
tember 1967 soll, wie schon (vgl. obem zu 1) erwdhnt,
das Vertrauen der Anmelder auf eine bei Entstehung der

Akten zu erwartende Geheimhaltung geschiitzt werden. Die

Aktenteile, die vor dem 1. Oktober 1968 entstanden sind,
sollen daher in den hier in Rede stehenden Fdllen auch:
weiterhin Dritten nur unter den gleichen Voraussetzungen
und in dem gleichen Unfange zuginglich gemacht werden,'
unter denen Dritten auch vor dem 1. Oktober 1968 Einsicht
gewdhrt werden konnte. Der {lbergangsregelung ist dagegen
nicht zu entnehmen, daB bei der Beurteilung des Vorlie-

- genS'der‘Voraussetzungen fiir die Akteneinsicht die ver#

fahrensrechtlichen Anderungen, die durch die gesetzliche
Neuregelung herbeigefiihrt wurden,und insbesondere die
vom Gesetz vorgesehene "Offenlegung" der vom Anmelder
eingereichten neuen vollstindigen Unterlagen (Art. 7
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§ 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 erster Halbsatz PatindGes 1967)
unberiicksichtigt bleiben miiSten oder auch nur diirften.
Nach der "Offenlegung" der neuen vollstédndigen Anmel-
dungsunterlagen darf deshalb bei der Anwendung der
"bisherigen Vorschriften™ nicht auBSer acht gelassen
werden, da8 die Erfindung, deren Patentierung nach dem
Inhalt der neuen vollsténdigen Anmeldungsunterlagen er-
strebt wird, der Uffentlichkeit bereits bekannt gewor-

den ist und daB sich das Geheimhaltungsinteresse des

Anmelders demzufolge nicht mehr auf die Offembarung
dieser durch die "Offenlegung" der Allgemeinheit zuglng-
lich gemachten Erfindung, sondern nur noch auf andere,
sich aus den Akten ergebende Umstinde beziehen kann, '
wie etwa auf einen urspriinglich weitergehenden Imhalt
der Anmeldungsunterlagen oder auf Vorginge des Patent-~
erteilungsverfahren bis zum 30. September 1968.

Bei der Abwiigung der entgegengesetzten Interessen
der Beteiligten muB8, wie das Bundespatentgericht zutref~-
fend hervorhebt, beriicksichtigt werdem, daf mit der
"Offenlegung" der neuen vollsténdigen Unterlagen fiir
den Gegenstand der Anmeldung nur die Schutzwirkungen
des § 24 Abs. 5 PatG und noch nicht der - volle - einst-
weilige Schutz (§ 30 Abs. 1 Satz 2 PatG) eingetreten ist.
Dem ist jedoch, wie bereits (oben zu 1) dargelegt wurde,
durch Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 PatindGes 1967
schon dadurch Rechnung getragen worden, da8 bis zur

'_Bekanntmachung der Anmeldung und dem damit verbundenen
 Eintreten des (vollen) einstweiligen Schutzes die Ein-

sicht in die vor dem 1. Oktober 1968 entstandemen Akten-
teile von der Glaubhaftmachung eines berechtigten Inter-
esses abhlngig gemacht wird. Die Ansicht des Bundes-

patentgerichts, bel der Priifung des berechtigten Inter-



esses miisse bis zur Bekanntmachung der Anmeldung dariiber
hinaus ein "strenger MaB8stab" angelegt werden mit der
Folge, daB die Akteneinsicht auf Ausnghmefidlle beschriénkt
bleibe, findet in der gemnannten Vorschrift keine Stiitze.
Sie 1#Bt unberiicksichtigt, daB das Geheimhaltungsinter-
esse des Anmelders durch die "Offenlegung" der neuen
vbllsténdigen Unterlagen dem Inhalt und dem sachlichen
Gewicht nach eine Anderung erfahren hat. Sie miBStauch
den Auswirkungen der mit der "Offenlegung" der neuen )
vollstédndigen Unterlagen verbundemen Schutzwirkungen

(§ 24 Abs., 5 PatG) auf die gewerbliche Tatigkeit der
“Mitbewerber des Anmelders zu geringe Bedeutung bei.

Ein Mitbewerber des Anmelders, der den Gegenstand
der "offengelegten" Anmeldung benutzt, kann zwar nach _
§ 24 Abs. 5 Satz 1 zweiter Halbsatz PatG vom Anmelder nur l
auf angemessene Entschiddigung und nicht auf Unterlassung ‘
und auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden. Er
wird deshaldb zwar durch die "Offenlegung" der Anmeldung
in seiner gewerblichen Titigkeit nicht in gleicher Weise
behindert wie durch deren Bekanntmachung; denn er braucht )’.
insbesondere eine begonnene Benutzung des Gegenstandes !
“der Anmeldung nicht einzustellen. Das Hndert aber nichts
daran, daB seine gewerbliche Tatigkeit durch die'"offén-
gelegte" Anmeldung erheblich beriihrt werden kann. Denn
schon ein etwa in Betracht kommender Entschidigungsan-
spruch kann die Kalkulation und die Wettbewerbsfihigkeit.
empfindlich beeinflussen. Ein Mitbewerber des Anmelders
muB ferner damit rechnen, daf die "dffengelegte" Anmel-
dung zur Bekanntmachung und zur Erteilung des anges-
strebten Patents fihrt. Er muB deshalb die "offengelegte"
Anmeldung bei einer langfristigen Planung auch unter
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diesen Gesichtspunkten in seine tberlegungen einbesziehen.
Sein Interesse daran, durch Einsicht in die vor dem

1. Oktober 1968 entstandenen Aktenteile AufschluB8 dariiber
zu gewinnen, ob die "offengelegten"™ neuen vollstéindigen
Unterlagen inhaltlich durch die urspriinglichen Anmel-
dungsunterlagen gedeckt sind, welcher Stand der Technik
vom Patentamt entgegengehalten worden ist, wie dieser
Stand der Technik vom Patentamt und vom Anmelder ge-
wiirdigt worden ist und ob die Akten Besachriinkungen

oder Verzichte enthalten, die fiir die Auslegung der
Patentaﬂspruche von Bedeutung sein ktnnen, darf mithin
nicht so gering bewertet werden, wie es das Bundespatent-
gericht ersichtlich getan hat.

Hinter diesem Interesse der durch die "offenge-
legte" Patentanmeldung in ihrer gewerblichen Betitigung
betroffenen Mitbewerber am einer vollstiéndigen Unter-
richtung iiber die Umstidnde, die fiir die Auslegung der
' Anmeldung von Belang sein kdnnen, wird das Anliegen des
Anmelders, die vor dem 1. Oktober 1968 entstandenen
Aktenteile geheimzuhalten, im allgemeinen zurlickstehen
milssen. Nachdem die Erfindung der Offemtlichkeit durch
die "Offenleguug”" der neuen vollsténdigen Unterlagen
bekannt geworden ist und dafiir die Schutzwirkungen des -
§ 24 Abs. 5 PatG eingetreten sind, wird dem Anmelder
in der Regel zuzumuten sein, dafl sich die davon Betrof-
fenen AufschluB iiber die Tragweite dieses Schutzes und

eines etwa zu erwartenden AusschlieBungsrechts ver-
schaffen.

Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts
kann keine Rede davon sein, daB8 eine Auslegung der
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hier in Rede stehenden Regelung iiber die Akteneinsicht,
die dem Informationsbediirfnis der von der "offengeleg-
ten" Patentanmeldung Betroffenen den Vorrang vor dem
Geheimhaltungsinteresse des Anmelders zugesteht, die
Vorschrift des Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 PatiAndGes 1967
"praktisch ihrer Bedeutung entkleidet". Dem Anmelder soll
durch die Uberleitungsregelung in Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1
- Satz 2 und 3 nur die Moglichkeit eingerdumt werden, die
freie Einsicht in die gesamten Akten abzuwenden und sich
eine Geheimhaltung in dem frither zu erwartenden Umfange
auch weiterhin zu sichern. Der Anmelder soll damit ins-
besondere in die lLage versetzt werden, das Bekanntwerden
von in den Akten etwa enthaltenen Angaben liber eine andere,
nicht mehr weiterverfolgte Erfindung, iiber Betriebsge-
heimnisse oder iiber persdnliche Verhdltnisse zu verhin-
dern. Dieses Interesse wird durch eine Auslegung, die dem
Informationsbediirfnis Dritter Rechnung trédgt, nicht ver-
letzt. Denn auf Vorginge der genahnten Art bezieht sich
das berechtigte Interesse Dritter grundsitzlich nicht.
In dem kontradiktorischen Verfahren, das durch den Akten-
einsichtsantrag des einsichtsuchenden Dritten eingelei-
tet wird, ist auch dariiber zu entscheiden, wie weit das
berechtigte Interesse des Antragstellers reicht und in
welchem Umfange danach die Akteneinsicht zu bewilligen
ist.

. | | J

IV. GemdB § 41 x PatG war danach der angefochtene
Beschlufl aufzuheben und die Sache zur anderweiten Ver-
handlung und Entscheiduhg an das BundeSpatentgericht
zuriickzuverweisen, dem auch die Entscheidung iiber die
Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens iibertragen wird.
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Zu einer miindlichen Verhandlung iiber die Rechts-
beschwerde (§ 41 w Abs. 1 PatG) bestand kein AnlaB.

Spreng Schneider Triistedt
‘Ballhaus Bruchhausen
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