BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 32/03
zu 3 Ni 25/01 (EU)

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Akteneinsichtssache

BPatG 152
10.99



betreffend das Nichtigkeitsverfahren 3 Ni 25/01 (EU)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom
19. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand
sowie der Richter Brandt und Dipl.-Ing. Schneider

beschlossen:

Der Antragstellerin wird Einsicht in die Akten des Nichtigkeitsver-
fahrens 3 Ni 25/01 (EU) gewahrt; hiervon ausgenommen sind:

1. die den Vergleich enthaltende Niederschrift Gber die mundli-
che Verhandlung vom 8. Mai 2003 (Bl 251 bis 253 der Ge-
richtsakte);

2. die Anlage L 11 (Bl 165 der Gerichtsakte, Anlagenmappe);

3. die Anlage B 5 (BI 239 der Gerichtsakte, Hiille);

4. die Anlage B 6 (Bl 240 der Gerichtsakte, Hiille).



Grinde

Die Antragstellerin begehrt Einsicht in die Akten des Nichtigkeitsverfahrens
3 Ni 25/01 (EU) durch Uberlassung der Akten zur Anfertigung von Kopien in der
Kanzlei ihrer anwaltlichen Vertreter. Der Nichtigkeitsklager und die Nichtigkeitsbe-

klagte haben dem Antrag widersprochen.

Die Nichtigkeitsbeklagte beantragt, folgende Aktenteile von der Akteneinsicht aus-

zunehmen:

1. Klageschrift vom 2. Mai 2001, Seiten 5 bis 12 bis einschlieflich
Absatz 3 sowie Anlagen 5 und 6;

2. Klageerwiderung vom 6. Juli 2001, Seite 4 ab Il. bis Seite 11 bis
vor IV sowie Anlagen B1 und B2.

3. Klagerschriftsatz vom 21. Februar 2002, Seite 24 ab VIII. bis Sei-
te 32 und Anlage L6,

4. Klagerschriftsatz vom 23. Oktober 2002, Seite 5 ab Il. bis Seite 11
sowie Anlagen L9, L10 und L11;

5. Schriftsatz der Nichtigkeitsbeklagten vom 23. Dezember 2002,
Seite 3 ab Il. bis Seite 4;

6. Klagerschriftsatz vom 22. April 2003, Seite 5 ab II. bis Seite 17 bis
vor V. sowie Anlagen L12, L13, S14 und L16;

7. Schriftsatz der Nichtigkeitsbeklagten vom 30. April 2003, Seiten 15
bis 29 sowie Anlagen B5 und B6;

8. Klagerschriftsatz vom 5. Mai 2003, Seite 7 ab Il. bis Seite 9;

9. Niederschrift Uber die mundliche Verhandlung vom 8. Mai 2003.



Zur Begriundung tragt sie vor, ein der Akteneinsicht entgegenstehendes tberwie-
gendes Interesse ergebe sich daraus, dass die Aktenteile gemal Ziffern 1 bis 8 ei-
ne behauptete offenkundige Vorbenutzung betrafen, die auf interne Vorgange bei
der Patentinhaberin selbst, insbesondere auf Zuliefer- und Kundenverhéltnisse ge-
stutzt sei, die zudem einer Geheimhaltungspflicht unterlagen. Die Unterlagen ent-
hielten auch detaillierte Angaben utber Stlckzahlen, Lagerbestand, Umsatzzahlen,
Herstellung und Verkauf, die auch Rickschlisse auf die innerbetriebliche Kalkula-
tion der Patentinhaberin zulieBen. Schliel3lich sei auch das den Vergleich beinhal-

tende Protokoll vom 8. Mai 2003 von der Akteneinsicht auszunehmen.

Der Nichtigkeitsklager schliel3t sich dem Antrag der Nichtigkeitsbeklagten an.

Die Antragstellerin halt ein berechtigtes Interesse hinsichtlich der Ziffern 1 bis 8
der Antrage der Antragsgegner nicht flr gegeben. Fir sie sei insbesondere die Ar-
gumentation der Nichtigkeitsklagerin hinsichtlich der behaupteten offenkundigen
Vorbenutzung von Bedeutung, um die Reichweite des Patents einschatzen zu

kdnnen.

Der Antrag auf Akteneinsicht hat Erfolg, soweit er sich auf andere als die im Tenor
genannten Aktenteile bezieht, da die Parteien des Ausgangsverfahrens fur diese
anderen Aktenteile ein hinreichend schutzwirdiges Interesse an der Geheimhal-
tung nicht dargelegt haben, 8§ 99 Abs 3 Satz 3 PatG.

Die Einsicht in die Akten von Nichtigkeitsverfahren ist grundsatzlich frei, es sei
denn, der Patentinhaber beruft sich auf ein entgegenstehendes schutzwirdiges In-
teresse, 8 99 Abs 3 Satz 3 PatG (vgl Schulte, PatG, 6. Aufl, 8 99, Rdnr 26 ff).
Auch dem Nichtigkeitsklager steht nach der Rechtsprechung das Recht zu, eigene

schutzwirdige Interessen gegeniber dem Akteneinsichtsbegehren selbstandig



geltend zu machen (vgl BGH GRUR 1972, 441 - Akteneinsicht IX; BPatGE 25, 34,
35).

1. Ein solches Uberwiegendes schutzwirdiges Interesse haben die Parteien des
Ausgangsverfahrens hinsichtlich der nicht im Tenor dieses Beschlusses aufgefihr-
ten Aktenteile einschliel3lich Anlagen jedoch nicht dargetan. Das gegenuber dem
Akteneinsichtsbegehren geltend gemachte entgegenstehende Interesse bezieht
sich nach den inhaltlich tbereinstimmenden Antragen auf eine von dem Nichtig-
keitsklager behauptete offenkundige Vorbenutzung des streitgegenstandlichen
Gerustrohres mit Anschlusskopf durch die Nichtigkeitsbeklagte selbst. Aktenteile,
die sich auf geltend gemachte Vorbenutzungen beziehen, begrinden jedoch
grundsatzlich kein beachtliches Gegeninteresse und sind danach nicht von der Ak-
teneinsicht auszunehmen (Busse/Schuster, Keukenschrijver, 6. Aufl, PatG § 99
Rn 39 mit Hinweis auf BPatGE 28, 37). Vor diesem Hintergrund oblag es den An-
tragsgegnern, konkret darzulegen, welche der in den genannten Schriftsdtzen im
Rahmen der Ausfuihrungen zur behaupteten offenkundigen Vorbenutzung enthal-
tenen einzelnen Angaben und aus welchem Grund ein schutzwirdiges Interesse
an der Ausnahme von der Akteneinsicht rechtfertigen sollen. Der allgemeine Vor-
trag, die angebliche Vorbenutzung sei auf Zuliefer- und Kundenverhéltnisse ge-
stutzt, die zudem einer Geheimhaltungspflicht unterlagen, und die Unterlagen ent-
hielten auch detaillierte Angaben Uber Stlickzahlen, Lagerbestand, Umsatzzahlen,
Herstellung und Verkauf, die auch Rickschlisse auf die innerbetriebliche Kalkula-
tion der Patentinhaberin zulie3en, genlgt unter diesen Umstanden nicht den An-
forderungen an eine notwendige substantiierte Darlegung des Gegeninteresses.
Es ist insbesondere nicht Aufgabe des Senats, die Verfahrensakten oder einzelne
Schriftsatze daraufhin zu Uberprifen, ob Teile von der Akteneinsicht betroffen
sind, die die Interessen der Verfahrensbeteiligten objektiv beriihren konnten (BGH
BIPMZ 1971, 371; BPatGE 34, 9; Busse, PatG, 5. Aufl, § 99, Rdnr 39; Schulte,
PatG, 9. Aufl, § 99, Rdnr 10).



Zunachst ist festzustellen, dass die entsprechenden, nicht von der Akteneinsicht
ausgenommenen Aktenteile - wenn uberhaupt - nur ungeféhre, zumeist auf Schat-
zungen oder Vermutungen beruhende Angaben enthalten, die tberwiegend ohne-
hin Zulieferungen von Anschlussképfen, nicht aber den eigenen Umsatz etc der
Nichtigkeitsbeklagten betreffen, und somit allenfalls mittelbar oder bedingt aussa-
gekraftige Rickschlisse auf deren innerbetriebliche Verhaltnisse zulassen. Ent-
scheidend ist aber, dass Angaben, wie die Namen von Lieferanten und Abnehmer
sowie Zeit, Ort, Gegenstand und Art und Weise der Vorbenutzung und somit die
Substantiierung der ndheren Umstande gerade rechtlich notwendige Vorausset-
zung fur die Anerkennung einer offenkundigen Vorbenutzung sind. Dazu gehoren
grundsatzlich auch Werkstattzeichnungen, wie hier die Anlage B 2, die die Uber-
einstimmung des angeblich vorbenutzten mit dem patentgemafl3en Gegenstand
belegen sollen. Der Umstand, dass diese Vorgange nach dem Vortrag der Nichtig-
keitsbeklagten gegebenenfalls einer Geheimhaltungspflicht unterlagen, betrifft al-
lein die im konkreten Fall im Rahmen der geltend gemachten Nichtigkeitsgriinde
zu entscheidende Frage, ob die Vorbenutzung offenkundig geworden ist und damit
der Schutzfahigkeit und dem Bestand des Patents entgegensteht und bedarf inso-
weit einer eigenen unabhéngigen Beurteilung und Entscheidung, berihrt aber
nicht die hier in diesem Zusammenhang zu treffende Interessensabwégung und
Entscheidung uber die Ausnahme von der - grundsétzlich freien - Einsicht in Akten
von Nichtigkeitsverfahren. Eine solche Interessensabwagung ist hier jedoch nicht
maglich, weil es - wie ausgefiihrt - schon an der daftr notwendigen Darlegung ei-
nes hinreichend konkretisierten Gegeninteresses seitens der Parteien des Aus-
gangsverfahrens fehlt.

Da es der Antragstellerin frei steht, jederzeit selbst das dem Nichtigkeitsverfahren
zugrundeliegende Patent mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen, kann ihr nicht ver-
wehrt werden, sich zur Vorbereitung eines solchen Verfahrens anhand der Akten
des Ausgangsverfahrens Kenntnisse tber den Patentgegenstand zu verschaffen,
wobei zB auch durchaus Ruckschlisse auf etwaige Verletzungsformen gezogen

werden kdnnen, oder sich dartber zu informieren, inwieweit, mit welchen Mitteln



und mit welchem Erfolg das Streitpatent angegriffen und verteidigt worden ist. Ein
solches Begehren auf Einsichtnahme in die Akte steht auch im Einklang mit dem
allgemeinen Anliegen der Offentlichkeit, bestehende Patente auf ihre Rechtsbe-

standigkeit Uberprifen zu lassen (vgl BPatGE 22, 66).

2. Keinen Erfolg konnte der Antrag auf Akteneinsicht dagegen haben, soweit er
sich auch auf die im Tenor genannten Aktenteile bezieht.

a). Ein schutzwirdiges Interesse besteht nach gefestigter Rechtsprechung (vgl
BGH BIPMZ 1971, 371; BPatGE 28, 37) zunachst hinsichtlich des in der mundli-
chen Verhandlung am 8. Mai 2003 abgeschlossenen Vergleichs, weshalb das die-
se Vereinbarung enthaltende Protokoll von der Akteneinsicht auszunehmen ist.

Hiergegen hat sich die Antragstellerin zuletzt auch nicht mehr gewendet.

b). Ein der Akteneinsicht entgegenstehendes Interesse sieht der Senat auch hin-
sichtlich des als Anlage 11 eingereichten Gutachtens "Begutachtung von Schweil3-
verbindungen zwischen Layher-Anschlusskopfen und Geristrohren™ als gegeben
an. Uber die Tatsache der Behauptung der Mangelhaftigkeit "alter" Anschlusskop-
fe als eines von mehreren Indizien fir das Inverkehrbringen der patentgemal3en
"neuen” Anschlusskodpfe vor dem malgeblichen Zeitrang des Patents hinaus, ist
die Kenntnis der im Gutachten aufgefiihrten konkreten Ursachen und Ausgestal-
tungen der festgestellten Qualitatsmangel und deren Bewertung im Einzelnen fir

die Zwecke der Akteneinsicht nicht geboten.

c). Entsprechendes gilt auch fir die als Anlagen B 5 und B 6 eingereichten Akten-
teile. Die Anlage B 5 "Hausmitteilung Bestandsbewertung Roh- und Fertigmaterial
Méarz 1996 bis Marz 1997" enthalt zudem detaillierte Umsatz- und Materialmen-
gen-Angaben, deren Kenntnis Wettbewerbern Informationen Uber die Kalkulation
bei der Nichtigkeitsbeklagten verschaffen kdnnten, welche nachteilig fir diese sein
konnte und die auch fur die Beurteilung der Bestandskraft des Patents nicht erfor-

derlich erscheint. Dieser Aktenbestandteil betrifft, wie das als Anlage B 6 bezeich-



nete hausinterne Rundschreiben tber die Aufbewahrung von Akten, Betriebsinter-
na der Nichtigkeitsbeklagten. Der Antragstellerin im Wege der Akteneinsicht auch
hierliber Informationen zu verschaffen, ginge tber das hinaus, was sinnvoll und
erforderlich ist, um die Erfolgsaussichten einer eventuellen eigenen Nichtigkeits-
klage zu beurteilen (vgl Benkard, PatG, 9. Aufl, § 99, Rdnr 18; BGH GRUR 1972,
195 - Akteneinsicht VIII).

3. Was die Durchfiihrung der Akteneinsicht angeht, ist eine Uberlassung der Akten
zur Anfertigung von Kopien in der Kanzlei anwaltlichen Vertreter der Antragstelle-
rin nicht vorgesehen. Die Einsichtnahme ist bei Nichtigkeitsakten grundsatzlich im
Dienstgebaude des Bundespatentgerichts vorzunehmen. In Betracht kommt au-
Rerdem auf Antrag die Ubersendung von Ablichtungen von freigegebenen Akten-

teilen.

Hellebrand Brandt Schneider
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