BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 74/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend das Patent 198 28 154.4

wegen Akteneinsicht durch Ubermittlung von Kopien

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des
Bundespatentgerichts am 18. Juni 2015 durch den Vorsitzenden Richter Rauch,

die Richterin Plschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts
- Patentabteilung 54 - vom 18. Dezember 2013 ist unwirk-

sam.

2. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Marken-
amts - Patentabteilung 54 - vom 20. Marz 2014 wird aufge-
hoben. Dem Antrag auf Ubersendung von Kopien aus der
Akte des Patents 198 28 154.4, einschliel3lich von Kopien

nichtamtlicher Druckschriften, wird stattgegeben.

3. Die Riuckzahlung der fur die gegen die Beschlisse vom
18. Dezember 2013 und 13. Marz 2014 gerichteten Be-
schwerden gezahlten Beschwerdegebihren wird angeord-
net. Im Ubrigen wird der Antrag auf Riickzahlung der Be-

schwerdegebuhr zuriickgewiesen.



Grinde

Am 8. Oktober 2013 stellte die Antragstellerin beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt (DPMA) einen Antrag auf Einsicht in die Akten des Patents 198 28 154.
Dabei wies sie vorsorglich darauf hin, dass dieser Antrag auf Einsicht in die voll-
standige Akte einschlief3lich der in der Akte vorhandenen Nicht-Patentdokumente
gerichtet sei. 8 31 PatG sei eindeutig dahingehend auszulegen, dass die Akte, und
nicht nur ein Teil der Akte, der freien Akteneinsicht unterliege. Dieses Recht dirfe
durch vermeintliche oder tatsachliche Urheberrechtsprobleme nicht beschrankt

werden.

Durch Beschluss des DPMA - Patentabteilung 54 - vom 18. Dezember 2013
wurde der Antrag auf Ubersendung von Kopien nichtamtlicher Druckschriften zu-
rickgewiesen. Der Beschluss wurde elektronisch erstellt und war weder unter-
schrieben noch mit einer elektronischen Signatur versehen. Zur Begriindung heif3t
es in dem Beschluss, zum Umfang der Akteneinsicht im Rahmen von § 31 Abs. 1
Satz 2, Abs. 2 PatG gehore auch, dass der Antragsteller Ausdrucke bzw. Kopien
des Akteninhalts erhalte. Soweit der Akteninhalt urheberrechtlichen Schutz ge-
nielRe, stehe dieses Schutzkriterium jedoch der Anfertigung von Kopien bzw. Aus-

drucken in der Regel entgegen.

Keinen urheberrechtlichen Schutz geniel3e dabei die sogenannte Patentliteratur,
d. h. amtliche Schriftsticke und Ausarbeitungen i. S.d. 85 Abs. 1 UrhG; diese
kénnten ohne Beschréankung kopiert bzw. ausgedruckt werden. Urheberrechtlich
geschutzt sei dagegen im Regelfall die sogenannte Nichtpatentliteratur. Dabei
handele es sich um nichtamtliche Schriften oder sonstige Werke wissenschaftlich-
technischen Inhalts (z. B. Ausziige aus Bichern, Artikel aus Fach- oder Publi-

kumszeitschriften, Kongressvortrage), die 8 2 UrhG unterfielen. Wirden Kopien



oder Ausdrucke von Nichtpatentliteratur fur Dritte angefertigt, stelle dies eine Ver-
vielfaltigung von urheberrechtlich geschttzten Werken dar, die nach § 15 Abs. 1
UrhG bzw. § 16 UrhG nicht zul&ssig sei. Das Anfertigen von Kopien und Ausdru-
cken der Nichtpatentliteratur fur Dritte sei auch nicht im Rahmen der Regelung des
8 45 Abs. 1 UrhG mdglich. Die Schrankenregelung des 8§ 45 Abs. 1 UrhG finde auf
Nichtpatentliteratur nur dann Anwendung, wenn der Anmelder oder ein anderer
Verfahrensbeteiligter Kopien oder Ausdrucke im Rahmen des Patenterteilungs-
verfahrens begehrten; dagegen sei sie, ebenso wie die Vorschrift des § 53 UrhG,

bei einer Akteneinsicht durch Dritte nicht anwendbar.

Daher sei es nicht moglich, Nichtpatentliteratur im Rahmen der Akteneinsicht
durch Dritte zu kopieren bzw. auszudrucken und dem Antragsteller zu tberlassen.
Gleiches gelte fur eine Versendung in elektronischer Form sowie flr eine Darstel-
lung am Bildschirm. Die Antragstellerin bleibe darauf verwiesen, die Nichtpatentli-
teratur in den bei der Akteneinsicht zur Verfligung gestellten Unterlagen einzuse-
hen und sich die Literatur sodann (etwa im Wege der Bibliotheks-Fernleihe) selbst

zu besorgen.

Gegen diesen (ersten) Beschluss legte die Antragstellerin am 9. Januar 2014 Be-
schwerde ein, bei gleichzeitiger Zahlung einer Beschwerdegebihr in H6he von

200,- €, deren Ruckzahlung sie zudem beantragte.

Durch einen (zweiten) Beschluss vom 13. Marz 2014 traf die Patentabteilung 54
des DPMA die Feststellung, dass der Beschluss vom 18. Dezember 2013 mangels
Signatur bzw. Unterschrift nicht wirksam sei. Folglich gebe es fur die am
9. Januar 2014 eingelegte Beschwerde keine Rechtsgrundlage. Die Riickzahlung

der gezahlten Beschwerdegebihr wurde angeordnet.

Am 20. Marz 2014 erlie3 die Patentabteilung 54 des DPMA einen (dritten) Be-
schluss, wodurch der Antrag auf Ubersendung von Kopien nichtamtlicher Druck-

schriften aus der Verfahrensakte 198 28 154.4 wiederum - aus denselben Grin-



den wie in dem ersten Beschluss vom 18. Dezember 2013 - zurtickgewiesen

wurde.

Am 4. April 2014 legte die Antragstellerin - bei gleichzeitiger Zahlung zweier weite-
rer Beschwerdegebihren - Beschwerde sowohl gegen den Beschluss vom
13. Mérz 2014 als auch gegen den Beschluss vom 20. Marz 2014 ein. Sie bean-

tragt sinngemars,

- die Unwirksamkeit des Beschlusses vom 18. Dezember 2013
festzustellen;

- die Beschlisse vom 13. Méarz 2014 und vom 20. Mérz 2014
aufzuheben;

- anzuordnen, dass vollstandige Einsicht in die Akte des deut-
schen Patents 198 28 154 durch Ubersendung von Kopien
aller Aktenteile, einschlie3lich der in der Akte vorhandenen
Nicht-Patentdokumente, zu gewahren ist;

- die Ruckzahlung der fur die Beschwerden gegen die Be-
schlisse vom 13. Marz 2014 und vom 20. Marz 2014 ge-

zahlten Gebihren anzuordnen.

Zur Begrundung fuhrt die Antragstellerin aus, das DPMA sei zu der Feststellung,
die in dem Beschluss vom 13. Marz 2014 getroffen wurde, nicht berechtigt gewe-
sen. Bei der Entscheidung vom 18. Dezember 2013 habe es sich um einen be-
schwerdefahigen Beschluss gehandelt, weshalb die Patentabteilung innerhalb ei-
nes Monats hatte entweder abhelfen oder die Beschwerde dem Bundespatentge-

richt vorlegen mussen.

Der Beschluss vom 20. Marz 2014 sei unzutreffend, weil das Urheberrecht der
freien Akteneinsicht, die nach der Praxis durch Bereitstellung von Kopien gewahrt
werde, nicht entgegenstehe. Vielmehr sei das Anfertigen von Kopien und das

Ausdrucken von Nichtpatentliteratur fur Dritte im Rahmen von 8 45 UrhG zulassig.



Bei dem Akteneinsichtsverfahren handele es sich um ein eigenstandiges Neben-
verfahren und somit um ein Verfahren nach § 45 UrhG. Davon abgesehen seien
viele Fachzeitschriften, aber auch Firmenkataloge sowie Doktor- und Diplomar-
beiten Uber o6ffentliche Bibliotheken nicht ohne weiteres erhaltlich, und ihre Be-
schaffung sei mit erheblichen Kosten verbunden. So wie jede Bibliothek durch
entsprechende Abgaben Kopien zur Verfigung stellen kdnne, misse das auch

eine Behorde wie das DPMA ermdéglichen.

Die Beschwerden der Antragstellerin sind zuléassig und begrindet.

1. Der Beschluss der Patentabteilung 54 des DPMA vom 18. Dezember 2013 ist

unwirksam, weil er dem Unterschriftserfordernis nicht gentigt.

Ein im schriftlichen Verfahren ergangener Beschluss einer Patentabteilung ist von
den an der Entscheidung mitwirkenden Abteilungsmitgliedern zu unterschreiben
oder - sofern der Beschluss im Rahmen der elektronischen Aktenfiihrung erstellt
worden ist - gemal 8 5 Abs. 2 EAPatV (i. d. F. bis 9. Januar 2014, jetzt 8 5 Abs. 3
EAPatV) mit deren elektronischer Signatur zu versehen (vgl. Schulte/Rudloff-
Schaffer, PatG, 9. Aufl., 8 47 Rn. 7 ff.). Fehlt es an der Unterschrift bzw. an der
elektronischen Signatur, ist der Beschluss nicht wirksam, vielmehr handelt es sich
lediglich um einen nicht beschwerdeféahigen Beschlussentwurf. Der durch die Zu-
stellung entstandene aul3ere Anschein eines wirksamen Beschlusses kann auf
Beschwerde durch Feststellung der Unwirksamkeit beseitigt werden (vgl. zuletzt
Senatsbeschluss vom 21. Februar 2013, 10 W (pat) 19/12, in juris, sowie die Se-
natsbeschlisse BPatGE 52, 184, 187 - Unterschriftsmangel Il; BIPMZ 2006, 415 -
Paraphe; Schulte/Rudloff-Schaffer, a. a. O., 8 47 Rn. 10).



2. Die Patentabteilung war zu der genannten Feststellung jedoch nicht berech-
tigt, weshalb der Beschluss vom 13. Méarz 2014 wirkungslos ist.

Nach Einlegung der Beschwerde gegen den Beschluss vom 18. Dezember 2013
hatte die Patentabteilung Uber die (Un-) Wirksamkeit des angefochtenen Be-
schlusses nur im Rahmen einer Abhilfe entscheiden durfen, d. h. wenn die Be-
schwerde in der Sache fir begrindet erachtet worden ware. Wird einer Be-
schwerde nicht abgeholfen, so ist sie ohne sachliche Stellungnahme dem Patent-
gericht vorzulegen (8 73 Abs. 3 Satz 3 PatG). Dies gilt auch dann, wenn die Be-
schwerde nach Meinung des DPMA nicht statthaft oder aus anderem Grund un-
zulassig ist (vgl. BGH GRUR 2009, 521, 522 - Gehausestruktur). Die gleichwohl
getroffene Feststellungsentscheidung des DPMA durch Beschluss vom
13. Mérz 2014 ist wirkungslos, ohne dass es insoweit einer Aufhebung bedarf (vgl.
BGH GRUR 1999, 574, 576 - Mehrfachsteuersystem, juris Tz. 22; BPatG, Beschl.
v. 29. Juli 2010, 11 W (pat) 30/09 - Heiz- oder Kuhlplatte).

3. Die Beschwerde gegen den Beschluss vom 20. Marz 2014 ist begrindet, weil
das Patentamt die Ubersendung von Kopien der Aktenteile, bei denen es sich um
sogenannte Nichtpatentliteratur, d. h. um nichtamtliche Druckschriften mit natur-
wissenschaftlich-technischem Inhalt handelt, zu Unrecht verweigert hat. Die An-
tragstellerin hat nach 8§ 31 Abs. 1 Satz 2 PatG in Verbindung mit § 22 Abs. 2
Satz 2 DPMAV, wonach auf Antrag die Einsicht durch Erteilung von Ablichtungen
oder Ausdrucken der gesamten Akte oder Teilen davon gewahrt wird, Anspruch
auf Ubersendung von Kopien auch dieser Aktenteile (vgl. den rechtskraftigen Se-
natsbeschluss vom 23. Marz 2015, 7 W (pat) 7/14 - Akteneinsicht in Nichtpatentli-

teratur, zur Veroffentlichung vorgesehen).

a) Nach 8§ 31 Abs. 1 Satz 2 PatG steht die Einsicht in die Akten von Patenten je-
dermann frei. Ein solcher Fall grundsatzlich freier Einsicht liegt hier vor, da Ein-
sicht in die Akte eines erteilten Patents begehrt wird. Die somit gegebene freie

Einsicht, die als solche auch der angefochtene Beschluss nicht in Frage stellt, wird



nach der in der DPMAV zur Durchfihrung der Akteneinsicht erlassenen Bestim-
mung des § 22 Abs. 2 Satz 2 auf Antrag durch die Erteilung von Ablichtungen oder
Ausdrucken der gesamten Akte oder von Teilen der Akten gewahrt. Die Voraus-
setzungen dieser Form der freien Akteneinsicht liegen ebenfalls vor, denn die An-

tragstellerin hat einen entsprechenden Antrag gestellt.

b) Die Gewahrung der Akteneinsicht in der Form des 8§ 22 Abs. 2 Satz 2 DPMAV
ist nicht deshalb ausgeschlossen, weil an Aktenteilen, die aus sogenannter Nicht-
patentliteratur bestehen, Urheberrechte Dritter bestehen kénnen. Denn ein mit der
patentamtlichen Herstellung und Ubersendung von Kopien solcher Aktenteile
maoglicherweise verbundener Eingriff in das ausschlieRlich dem Urheber zu-
stehende Recht auf Vervielfaltigung und Verbreitung nach 88 16, 17 UrhG ist von
der Schrankenregelung des 8 45 Abs. 1 UrhG gedeckt. Danach ist es zulassig,
einzelne Vervielfaltigungssticke von Werken zur Verwendung in Verfahren vor ei-
nem Gericht, einem Schiedsgericht oder einer Behdrde herzustellen oder herstel-

len zu lassen.

Auch ein Akteneinsichtsverfahren nach § 31 Abs. 1 oder Abs. 2 PatG ist als ein
Verfahren im Sinne des 8 45 Abs. 1 UrhG anzusehen. Es liegt kein verwaltungs-
interner Vorgang, sondern ein Gegenstand mit nach auRen wirkendem Sachver-
halt vor, namlich ein gesetzlich geregeltes Verfahren bezuglich der Einsichtnahme
in patentamtliche Akten - hier nach 8 31 Abs. 1 Satz 2 PatG -, das durch einen
entsprechenden Antrag eingeleitet wird. Das Patentamt muss prifen, ob die ge-
setzlichen Voraussetzungen fur die Gewahrung der Akteneinsicht nach § 31
Abs. 1 oder Abs. 2 PatG gegeben sind, ggf. unter Beteiligung des Schutzrechtsin-
habers, oder ob eventuell Vorschriften des Datenschutzes oder andere Rechts-
vorschiften eine Akteneinsicht nach § 31 Abs. 3b PatG ausschlie3en. Falls Akten-
einsicht gewahrt wird, muss diese organisiert werden, sei es durch Aushandigung
der Akte zur unmittelbaren Einsichtnahme, sei es durch Ubersendung von Kopien
des Akteninhalts. Die nach 8 22 Abs. 2 Satz 2 DPMAV erfolgende Herstellung und
Ubersendung von Ablichtungen bzw. Ausdrucken aus der patentamtlichen Akte an



den die Einsicht begehrenden Antragsteller stellt sich so als die Vervielfaltigung
bzw. Verbreitung zur Verwendung in einem behoérdlichen Verfahren dar, namlich
einem Akteneinsichtsverfahren (vgl. den rechtskréaftigen Senatsbeschluss vom
23. Mérz 2015, 7 W (pat) 7/14 - Akteneinsicht in Nichtpatentliteratur, zur Veréffent-
lichung vorgesehen; ebenso, im Zusammenhang mit Einsichtsbegehren nach dem
IFG: Schnabel, Geistiges Eigentum als Grenze der Informationsfreiheit, verotffent-
licht in K&R 2011, 626 ff., 630 unter Il 3 b; Raue, Informationsfreiheit und Urhe-
berrecht, JZ 2013, 28 ff., 287 linke Spalte).

4. Soweit es die fir die Beschwerden gegen die Beschlisse vom
18. Dezember 2013 und 13. Marz 2014 gezahlten Beschwerdegebiihren anbe-
langt, entspricht es der Billigkeit, die Riickzahlung anzuordnen (8 80 Abs. 3 PatG),
da sich die Antragstellerin nur im Beschwerdeweg gegen das verfahrensfehler-
hafte Vorgehen der Patentabteilung wenden konnte.

Dagegen erscheint die Rickzahlung der Beschwerdegebuhr, die fiur die gegen
den Beschluss vom 20. Marz 2014 gerichtete Beschwerde gezahlt worden ist,
nicht geboten. Die Beschwerde ist zwar erfolgreich, die Patentabteilung hat aber
bei Erlass dieses Beschlusses weder einen Verfahrensfehler begangen, noch hat
sie falsches Recht angewendet. Vielmehr hat sie auf zutreffender Rechtsgrund-
lage eine auch in der Fachliteratur vertretene Auffassung herangezogen (vgl.
Schulte/Rudloff-Schéaffer, a. a. O., 8 31 Rn. 47). Ein hinreichender Grund fiur die
Ruckzahlung der Beschwerdegeblhr besteht aber nicht, wenn sich das Patentamt
in einer Frage, in der sich noch keine einheitliche Auffassung herausgebildet hat,
einer von mehreren in Rechtsprechung oder Literatur vertretenen Auffassungen
angeschlossen hat, der Beschwerdesenat jedoch zu einer anderen Beurteilung
gelangt (vgl. BPatGE 13, 19, 25; Benkard/Schafers, PatG, 10. Aufl., 8 80 Rn. 25).

5. Der hilfsweise beantragten mundlichen Verhandlung hat es nicht bedurft, da
dem Begehren der Antragstellerin in der Hauptsache entsprochen worden ist (vgl.
BPatGE 13, 69, 71; BPatG BIPMZ 2010, 374 - Mikro-Schweil3spitze).
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-

ben, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwaltin  oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a,

76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Rauch Plschel Schnurr
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