BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 8/76 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

der Firma LG Patent- Verwaltungs-GmbH, TENER-
>

'8 ®, "D, vertreten durch ihre
Geschiftsfiihrer Hoimar von D—, Kurt Dyl
und Wolfgang R

Antragstellerin und Rechts-
beschwerdefiihrerin,

- Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. I EERGD -
gegen
die Firma Research and Engineering Company, E—

NG (V.st.A.),

Antragsgegnerin und Rechts~

beschwerdegegnerin,
- Verfahrensbevollméchtigter
vor dem Bundespatentgericht: Patentanwalt Dr. K.
AGEEED straste @, -

wegen Einsicht in die Akten des Patents 1 531 746
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat am 21. Juni 1977 durch den Vorsitzenden Richter
Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann,

Dr. Hesse und BrodeSer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschlufl
des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwer-
desenats) des Bundespatentgerichts vom
2. Oktober 1975 wird auf Kosten der An-
tragstellerin zuriickgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbe-
schwerde wird auf 10.000,-- DM festge-
setzt.

Grinde

I. Die Antragstellerin hat mit der am 20. Oktober
1972 beim Deutschen Patentamt eingereichten Patentan-
meldung P 22 51 468.7-22 die Erteilung eines Patents
mit der Bezeichnung "Verfahren und Einrichtung zur Ver-
besserung des Wirkungsgrades von Antrieben fiir Wasser-
fahrzeuge" beantragt. Mit Bescheid vom 9. Februar 1973
teilte die Priifungsstelle fiir Klasse 65 h 1/28 der An-
tragstellerin mit, daB8 "der Gegenstand des Hauptan-
spruchs als auch zum mindesten der Anspriiche 2 und 3"
Gegenstand eines im Jahre 1969 erteilten Geheimpatents
sei; der Hauptanspruch sei somit "vorweggenommen und
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nicht mehr gewidhrbar"; insbesondere auf Grund der "Ge-

heimanmeldung” sei eine Patenterteilung nicht mbglich.

Bei einer spateren Anhdrung der Antragstellerin nannte

die Priifungsstelle auch den Anmeldetag (7.August 1967)

und das Aktenzeichen der Anmeldung (E 34 541 XI/65 £7),
auf die das Geheimpatent zuriickgeht.

Die Antragstellerin hat daraufhin beantragt, ihr
Einsicht in die Akten des Geheimpatents zu gewdhren,
und zugleich zwei Personen namhaft gemacht, die als ihre
Vertreter zur Bearbeitung von Geheimsachen der Geheimhal-
tungsgrade "VS-Vertraulich" und "Geheim" ermdchtigt seien.

Nach AnhSrung des Bundesministers der Verteidigung
hat die Priifungsstelle sodann durch BeschluB vom 4. De-
zember 1973 angeordnet, dafl jede Bekanntmachung der Pa-
tentanmeldung der Antragstellerin unterbleibe. Durch
einen weiteren BeschluB8 vom 6. Februar 1974 hat sie
ferner ausgesprochen, daB die beantragte Einsicht in die
Akten des Geheimpatents 1 531 746 nicht gewdhrt werde,
weil "keine im Sffentlichen Interesse liegende Notwendig-
keit zu erkennen" sei, die eine Einsicht rechtfertige.

Gegen diesen BeschlufS hat die Antragstellerin Be-
schwerde eingelegt mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschlu8 aufzuheben und der
Antragstellerin Einsicht in die Unterlagen (Be-
schreibung, Patentanspriiche und gegebenenfalls
Zeichnungen) des Geheimpatents zu gewdhren.
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Das Bundespatentgericht hat nach Anhérung der An-
tragsgegnerin, die erst im Beschwerdeverfahren von dem
Akteneinsichtsbegehren der Antragstellerin Kenntnis er-
hielt, Jjedoch keinen Antrag zur Beschwerde der Antrag-
stellerin gestellt hat, den angefochtenen BeschluB auf-
gehoben und der Antragstellerin Einsicht in die dem Ge-
heimpatent 1 531 746 zugrunde liegenden Patentanspriiche
1 bis 9 und in das Zeichnungsblatt mit den Figuren 1
und 2 mit der MaSgabe gewdhrt, dafl nur bestimmte Personen
persdnlich Einsicht nehmen kdnnen, die im Zeitpunkt der
Einsichtnahme zum Umgang mit VerschluB3sachen des Geheim-
haltungsgrades "VS-Vertraulich" ermichtigt sind.

Wegen des weitergehenden Akteneinsichtbegehrens
hat das Bundespatentgericht die Beschwerde der Antrag-
stellerin zuriickgewiesen.

Gegen den Ausschluf der dem Patent 1 531 746 zu-
grunde liegenden Beschreibung von der Akteneinsicht
wendet sich die vom Beschwerdesenat zugelassene Rechts-
beschwerde der Antragstellerin, die beantragt,

den angefochtenen BeschlufS aufzuheben und die
Sache zur anderweiten Verhandlung und Entschei-
dung an das Bundespatentgericht zuriickzuverwei-
sen.

Die Antragsgegnerin ist in dem Rechtsbeschwerdever-
fahren nicht wertreten.

II. Die kraft Zulassung statthafte Rechtsbeschwerde
.ist in der rechten Form und Frist eingelegt und begriindet
worden und daher zuldssig. In der Sache hat sie keinen
Erfolg.
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1. Das Bundespatentgericht hat ausgefiihrt, das an
sich zu bejahende besondere schutzwlirdige Interesse der
Antragstellerin an der Einsicht in die Akten des Ge-
heimpatents reiche nur so weit, daB8 die Antragstellerin
sich GewiBfheit dariiber verschaffen konne, ob das ihr mit-
geteilte, im wesentlichen die Patentanspriiche 1 bis 3
ihrer Anmeldung betreffende Schutzhindernis bestehe, auf
Grund dessen die Priifungsstelle eine Zuriickweisung der
Anmeldung beabsichtige. Bei der hierzu erforderlichen
Priifung sei ein strenger MaBstab anzulegen. Nur dieje-
nigen Aktenteile, die unumgidnglich notwendig seien, um
dem mit der Einsicht verfolgten Zweck zu dienen, kdnnten
der Antragstellerin zuginglich gemacht werden. Das seien
die dem Geheimpatent zugrunde liegenden Anspriiche 1 bis 9
und das Zeichnungsblatt mit den Figuren 1 und 2, die zur
{Uberpriifung der Frage, ob die Bedenken des Deutschen Patent-
amts richtig seien, keiner ndheren Erlduterung durch die
Beschreibung bediirften.

2. Die hiergegen gerichteten Angriffe der Rechtsbe-
schwerde, die sich im wesentlichen auf den ginzlichen
Ausschlufl der Beschreibung von der Akteneinsicht beschrin-
ken, greifen nicht durch.

a) Zutreffend geht das Bundespatentgericht davon
aus, dafl der Umfang der der Antragstellerin in Anerken-
nung eines besonderen schutzwlirdigen Interesses zu ge-
wihrenden Akteneinsicht durch den Zweck bestimmt wird,
den die Antragstellerin mit ihrem Akteneinsichtsbegeh-
ren verfolgt, und daB bei der hierbei erforderlichen
Priifung ein strenger MaBstab anzulegen ist. Dieser Aus-
gangspunkt der Uberlegungen des Patentgerichts steht
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mit dem Ausnahmecharakter der Vorschrift des § 24 Abs.

3 Satz 4 PatG im Einklang, wonach in Akten von Patenten,
bei denen gem#B § 30 a PatG jede Bekanntmachung unter-
bleibt, Einsicht nur gewdhrt werden kann, wenn und so-
weit das besondere schutzwiirdige Interesse des Antrag-
stellers die Gewdhrung der Einsicht geboten erscheinen
148t und hierdurch eine Gefdhrdung des Wohls der Bun-
desrepublik Deutschland oder eines ihrer Lénder nicht
zu erwarten ist.

Im vorliegenden Fall soll die Einsicht in die Akten
des Geheimpatents 1 531 746, welches die Priifungsstelle
den Anspriichen 1 bis 3 der Patentanmeldung der Antrag-
steller nach § 4 Abs. 2 PatG als patenthindernd entge-
genhdlt, die Antragstellerin in den Stand versetzen, sich
ein eigenes Urteil {iber die nach Auffassung der Priifungs-
stelle bestehende Ubereinstimmung der Lehre der Patentan-
meldung der Antragstellerin mit derjenigen des #dlteren Ge-
heimpatents zu bilden. Der Rechtsbeschwerde ist in diesem
Zusammenhang darin beizupflichten, daB es zur Beurteilung
dieser Frage notwendig ist, Aufgabe und L6sung der ein-
ander gegeniiberstehenden technischen Lehren zu ermitteln und
zu vergleichen (vgl. Benkard, PatG GebrMG 6. Aufl., § 4 PatG
Rdn. 20 S. 356 mit Nachweisen). Nicht gefolgt werden kann
der Rechtsbeschwerde indessen darin, daBl es dazu in jedem
Fall einer Heranziehung der Beschreibung des dlteren Pa-
tents bedlirfe. Was die Rechtsbeschwerde insoweit zur
Stiitzung ihrer Ansicht vortrdgt, mag zwar bei einer Viel-
zahl der in Betracht kommenden Fdlle zutreffen, ist Je-
doch einer Verallgemeinerung nicht zuginglich. Es kommt
vielmehr jeweils auf die besondere Gestaltung des Einzel-
falls an, welche Kenntnisse des Inhalts der Unterlagen
eines #dlteren Geheimpatents, das einer Jjiingeren Patentan-
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meldung nach § 4 Abs. 2 PatG als schutzhindernd entge-
gengehalten wird, einerseits notwendig, andererseits
aber auch ausreichend sind, um dem Akteneinsicht be-
gehrenden Patentanmelder die Beurteilung der {berein-
stimmung des dlteren Rechts mit dem Gegenstand seiner
jingeren Anmeldung zu ermbglichen. Im Einzelfall kann
deshalb die zum Verstandnis von Aufgabe und Ldsung der
technischen Lehre eines Patents im allgemeinen erfor-
derliche Kenntnis der Beschreibung entbehrlich sein.

b) Bei der Beurteilung dieser Frage ist das Bundes-
patentgericht im vorliegenden Fall zu dem Ergebnis ge-
langt, da8 es zur Uberpriifung der Frage, ob die aus § &
Abs. 2 PatG hergeleiteten Bedenken der Priifungsstelle
gegen die Patentfdhigkeit des Anmeldungsgegenstandes be-
rechtigt sind, geniigt, wenn die Antragstellerin ledig-
lich Kenntnis von den dem Geheimpatent zugrunde liegenden
Patentanspriichen 1 bis 9 und von dem Zeichnungsblatt mit
den Ausfiihrungszeichnungen 1 und 2 erhdlt, und daB es
hierzu einer weiteren Erlduterung durch die Beschreibung
nicht bedarf. Mit diesen Ausfiihrungen hat das Patentge-
richt zum Ausdruck gebracht, daB die fiir die Identitdts-
priifung maggeblichen Umsténde, zu denen auch die Aufgabe
und die L&sung der technischen Lehre des Geheimpatents
gehdren, bereits dem Wortlaut der genannten Anspriiche
und dem Inhalt der genannten Ausfiilhrungszeichnungen zu
entnehmen sind, so daB die Antragstellerin schon auf
Grund der hierauf beschrénkten Akteneinsicht in der Lage
ist nachzupriifen, ob die Anspriiche 1 bis 3 ihrer Patent-
anmeldung mit Rlicksicht auf das dltere Geheimpatent noch
einem Patentschutz zugidnglich sind.
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Diese weitgehend auf tatrichterlicher Wiirdigung be-
ruhende Beurteilung ist aus Rechtsgriinden nicht zu bean-
standen. Ein Widerspruch zu dem Aussagegehalt der An-
spriiche und Zeichnungen des Geheimpatents, wie auch das
Rechtsbeschwerdegericht ihn versteht, tritt darin nicht
zutage.

3. Sollten sich nach Einsichtnahme in die genannten
Anspriiche und Zeichnungen des Geheimpatents durch die
Antragstellerin neue Gesichtspunkte ergeben, die ernst-
liche Zweifel daran aufkommen lassen, ob die Identitédts-
frage von der Prlifungsstelle des Deutschen Patentamts
zutreffend beurteilt worden ist, bleibt es der Antrag-
stellerin unbenommen, unter Hinweis auf solche Zweifel
darzulegen, in welcher Richtung sie eine weitere Auf-
kldrung iiber den Inhalt der Unterlagen des Geheimpatents
fiir notwendig erachtet. Alsdann kann dariiber in einem
gesonderten Akteneinsichtsverfahren erneut entschieden
werden.
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III. Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin ist
demzufolge als unbegriindet zuriickzuweisen.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 41 y
Abs. 1 Satz 2 PatG.

Ballhaus Richter am Bundesgerichts- Ochmann
hof Dr. Bruchhausen ist be-
urlaubt und dadurch an der
Unterschrift verhindert.

Ballhaus

Hesse BrodeBer
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