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Mit der Entscheidung ,Servicemodul” vom 18.01.2021 (GRUR-
RR 2021, 97) bildet das OLG Dusseldorf seine Rechtsprechung
im Zusammenhang mit dem Besichtigungsverfahren in Fallen
der Patentverletzung fort. Die Entscheidung schafft einen weit-
eren Baustein zu den verfahrensrechtlichen Mallnahmen. Zu-
gleich gibt sie den Parteien wertvolle Hinweise fur die Prozess-
fuhrung und den Vortrag ,uberschieSender Informationen®”.

Das Gebaude des OLG Diusseldorf

© Tobias Lantwin

1. Der Sachverhalt entspricht einem typischen Besichtigungsverfahren nach
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dem ,Dusseldorfer Verfahren“. Die Antragstellerin (Patentinhaberin) beantragte
gegen die Antragsgegnerin die Durchfuhrung eines selbststandigen Beweisver-
fahrens zur Einholung eines schriftlichen Sachverstandigengutachtens. Das
Landgericht gab diesem Antrag statt und verkiindete einen Beschluss, mit dem
in der ublichen Weise ein gerichtlicher Sachverstandiger bestimmt und die Ein-
holung des Gutachtens angeordnet wurden. Zugleich wurde in dem Beschluss
die Antragsgegnerin per einstweiliger Verfugung unter anderem zur Heraus-
gabe bestimmter Dokumente zu Service Modulen verpflichtet. Ebenfalls in
ublicher Weise verpflichtete das Landgericht die anwaltlichen Vertreter der An-
tragstellerin, also den Rechtsanwalt als Prozessvertreter und den mitwirkenden
Patentanwalt, dazu, Tatsachen, die im Zuge des selbststandigen Beweisver-
fahrens zu ihrer Kenntnis gelangen und die den Geschaftsbetrieb der Antrags-
gegnerin betreffen, geheim zu halten, und zwar auch gegenuber der Antragstel-

lerin und deren Mitarbeitern.

Die Antragstellerin beantragte sodann die Herausgabe des Gutachtens an sie
personlich. Diese Herausgabe wurde vom OLG Dusseldorf in einer Beschw-
erdeentscheidung in Form einer teilgeschwarzten Fassung des Gutachtens und
bestimmter Anlagen angeordnet. In diesem Umfang der Herausgabe wurden die

anwaltlichen Bevollmachtigten von ihrer Verschwiegenheitspflicht entbunden.

Im Rahmen des Streits iiber die Herausgabe des Sachverstandigengutachtens

machte die Antragsgegnerin in einem Schriftsatz Ausfuhrungen, die sich auf von
ihr ergriffene GeheimhaltungsmafSnahmen bezogen. Diese zusatzlichen Informa-
tionen waren fiir die Antragstellerin deswegen von Bedeutung, weil die Antrags-
gegnerin als Nichtigkeitsklagerin im parallelen Nichtigkeitsverfahren gegen das
Besichtigungspatent zwei eigene offenkundige Vorbenutzungen behauptete, die
ohne Vertraulichkeitsvereinbarung einem nicht eingegrenzten Publikum prasen-

tiert worden sein sollten.

Die Antragstellerin beantragte daraufhin die Feststellung, dass die entsprechen-
den Ausfuhrungen der Antragsgegnerin in dem Schriftsatz nicht unter die Ver-
schwiegenheitsverpflichtung des Rechtsanwalts gemals dem Besichtigungsbesch-
luss fielen. Dieser Antrag wurde durch das Landgericht zuruckgewiesen. Die An-
tragstellerin verfolgte ihren Antrag mit der sofortigen Beschwerde weiter. Zu-
dem beantragte sie mit der Beschwerde hilfsweise, den erwahnten Schrift-
satzauszug freizugeben und insoweit die Verschwiegenheitsverpflichtung der an-

waltlichen Bevollmachtigten der Antragstellerin aufzuheben.



2. Das Landgericht hat der sofortigen Beschwerde nicht abgeholfen und auch
den Hilfsantrag zuruckgewiesen. Die Sache ist daraufhin zum OLG Dusseldorf
gelangt. Das OLG Dusseldorf hat mit der hier besprochenen Entscheidung die
Beschwerde nach dem Hauptantrag ebenfalls zuriickgewiesen, ihr aber nach
dem Hilfsantrag stattgegeben.

Das OLG halt zunachst einmal fest, dass die Antragstellerin ein konkretes In-
teresse an der Klarung der Frage besitzt, wie weit die Reichweite der Verschwie-
genheit geht. Denn Gegenstand war der Vortrag der Antragsgegnerin zu Ge-
heimhaltungsmafSnahmen, den die Antragstellerin in das parallele
Nichtigkeitsverfahren einfuhren wollte. Daraus erwachst fur die Antragstellerin
auch das erforderliche Rechtschutzinteresse. Zudem ist zu berucksichtigen,
dass ein VerstolS gegen die Verpflichtung zur Verschwiegenheit unter anderem
strafrechtliche Folgen nach sich ziehen kann. Das OLG weist ausdrucklich da-
rauf hin, dass es dem zur Verschwiegenheit verpflichteten Rechts- oder Paten-
tanwalt nicht zugemutet werden kann, anstelle dieser Klarung einen moglichen
Verstols gegen die Verschwiegenheitspflicht riskieren zu miissen und erst
nachtraglich in einem etwaigen Strafverfahren Klarheit uber deren Reichweite

zu erhalten.

Allerdings war das Feststellungsbegehren der Antragstellerin unbegrundet. Die
Verschwiegenheitsverpflichtung aus dem Besichtigungsbeschluss des
Landgerichts umfasst neben der Besichtigung und dem Gutachten auch Schrift-
satze der Parteien, die im selbststandigen Beweisverfahren gewechselt werden.
Dies gilt unabhangig davon, ob es sich um vorbereitende Schriftsatze fur die Er-
stellung des Gutachtens oder um Schriftsatze handelt, die erst den Streit der
Parteien uber die Herausgabe des erstellten Gutachtens betreffen. Sofern auch
dort Tatsachen enthalten sind, die den Geschaftsbetrieb der Antragsgegnerin be-
treffen, gilt dafur die umfassend angeordnete Verschwiegenheitsverpflichtung.
Unerheblich ist es dabei auch, dass in den Schriftsatzen Tatsachenvortrag en-
thalten ist, der nicht unmittelbar mit der Besichtigung im Zusammenhang steht
(sogenannte ,uberschieSende Informationen®). Insofern ist das selbststandige
Beweisverfahren nicht auf die Besichtigung selbst beschrankt, sondern endet

grundsatzlich erst mit der Entscheidung uber die Herausgabe des Gutachtens.

Die rechtliche Grundlage fur die Verschwiegenheitsverpflichtung liegt in § 140c
Abs. 3 S. 2 PatG. Danach trifft das Gericht die erforderlichen Mallnahmen, um

den Schutz vertraulicher Informationen zu gewahrleisten. Das OLG fiihrt aus-



drucklich aus, dass die Erstreckung der Verschwiegenheitspflicht auf die Schrift-
satze im selbststandigen Beweisverfahren der Zielsetzung dieser Norm ent-
spricht. Um den Parteien eine umfassende Diskussion uber die Herausgabe des
Gutachtens zu ermoglichen, ist eine weitreichende Verschwiegenheitsverpflich-
tung auch hinsichtlich derjenigen Schriftsatze geboten, in denen die Parteien
und insbesondere die Antragsgegnerin zu den geheimhaltungsbedurftigen Tat-
sachen im Gutachten vortragen. Eine Beschrankung der Verschwiegen-
heitsverpflichtung und eine Ausnahme fur derartige Schriftsatze wurde die An-
tragsgegnerin in ihren Moglichkeiten, zur Aufrechterhaltung der Verschwiegen-

heitsverpflichtung zu argumentieren, unangemessen beschranken.

Zudem vermeidet die umfassende Verschwiegenheitsverpflichtung Abgren-
zungsschwierigkeiten dahingehend, welche Tatsachen aufgrund der Besichti-
gung oder in unmittelbarem Zusammenhang dazu bekannt geworden sind und
welche Angaben nur derartige ,uberschiefSende Informationen” des Antragsgeg-

ners darstellen.

3. Diese weite Auslegung der Verschwiegenheitsverpflichtung durch das OLG ist
zu begrufSen. Sie sichert den Geheimnisschutz des Antragsgegners in dem
notwendigen Mafe und benachteiligt andererseits den Antragsteller nicht
unangemessen. Durch die Besichtigung wird in die Sphare und die Rechte des
Antragsgegners stark eingegriffen. Diese Eingriffe sind auf das absolut
notwendige MalS zu begrenzen. Dem dient die Beruicksichtigung der legitimen
Geheimhaltungsinteressen des Besichtigungsschuldners. Auf der anderen Seite
tragt das Besichtigungsverfahren zu einer effektiven Durchsetzung der Paten-
trechte bei. Das Besichtigungsverfahren bildet ein effektives Mittel, deren An-
wendung die Durchsetzungsrichtlinie gebietet. Insoweit sind auch die In-
teressen des Antragstellers an einer Offenlegung der bei der Besichtigung aufge-
fundenen Informationen zu berucksichtigen. Die Interessen der Parteien stehen
grundsatzlich in einem Spannungsverhaltnis zueinander. Das Besichtigungsver-
fahren und die Anordnung der entsprechenden MafSnahmen losen dieses Span-
nungsverhaltnis auf. Die umfassende Reichweite der vom Gericht angeordneten
Verschwiegenheitsverpflichtung schafft dabei die notwendige Rechtssicherheit
fur beide Parteien und vermeidet Diskussionen uber den Umfang dieser Anord-

nung.

Das OLG lasst den Antragsteller dabei indes keineswegs rat- und hilflos zuruck.

Im konkreten Fall hat es der Beschwerde nach dem Hilfsantrag stattgegeben. In



prozessualer Hinsicht ist dabei von Bedeutung, dass das Gericht die Moglichkeit
betont, eine getroffene Anordnung von Verschwiegenheitsverpflichtungen in
gleicher Weise anzupassen oder aufzuheben, wie dies auch fur die Herausgabe
des Gutachtens selbst der Fall ist. Die rechtliche Grundlage ist auch hier § 140c
PatG. Diese Vorschrift erfasst die Anordnung insgesamt und gilt fur alle Tat-
sachen, die im selbststandigen Beweisverfahren vorgetragen wurden und von
der Verschwiegenheitsverpflichtung erfasst werden. Das OLG weist zurecht da-
rauf hin, dass anderenfalls ohne eine solche Freigabemoglichkeit, die Diskus-
sion uber die Herausgabe des Gutachtens jedenfalls im Hinblick auf die uber-
schiefSenden Informationen in einem unabanderlichen Geheimverfahren
stattfinde wurde, ohne dass die Grunde fur die Geheimhaltung uberpruft wer-

den konnten.

4. Der Grund fur die Freigabe der betreffenden Schriftsatzpassage im konkreten
Fall bestand fur das OLG vor allem darin, dass die Antragsgegnerin selbst frei-
willig Tatsachen vorgetragen hatte, die mit dem Gegenstand der Besichtigung
nicht in direktem Zusammenhang stehen. Zwar halt das OLG an dem Grundsatz
fest, dass bei der Entscheidung uber die Herausgabe eines Gutachtens im
Besichtigungsverfahren solche Details nicht offengelegt werden, die aulSerhalb
der Beweisanordnung liegen. Dieser Grundsatz erfahrt aber eine Ausnahme in
Situationen, in denen - wie hier - der Antragsgegner selbst durch seinen Vor-
trag im Besichtigungsverfahren eine Verbindung zur Besichtigung herstellt. In
diesem Falle kann eine Offenlegung gerechtfertigt sein, sofern nicht dem An-
tragsgegner dennoch uberwiegende Geheimhaltungsinteressen zur Seite ste-

hen. Dafur ist der Antragsgegner darlegungs- und beweispflichtig.

Das gilt namentlich bei Relevanz der uberschielSenden Informationen fur ein par-
alleles Nichtigkeitsverfahren. Dabei darf fiir freiwillig vorgetragene Informatio-
nen kein strengerer Offenlegungsmalstab gelten als fir Informationen, die auf-
grund der gerichtlich angeordneten und erzwungenen Besichtigung in das Ver-

fahren eingefuhrt werden.

Dabei hebt das OLG auch hervor, dass das deutsche Prozessrecht kein anlasslos-
es Geheimverfahren kennt. Die Verschwiegenheitsverpflichtung nach § 140c
PatG wird aufgrund der Besonderheiten der Besichtigung angeordnet, die einen
Schutz des Besichtigungsschuldners erfordern. Seine Interessen an der Ge-
heimhaltung mussen ein solches Gewicht erreichen, dass demgegenuber die In-

teressen des Schutzrechtsinhabers an einer Offenlegung des Besichti-



gungsergebnisses zurucktreten.

In dem vom OLG entschiedenen Sachverhalt konnte das Gericht keine uberwie-
genden Geheimhaltungsinteressen der Antragsgegnerin feststellen, Auf der an-
deren Seite stand das legitime und nachvollziehbare Interesse der Antragstel-
lerin, den Vortrag der Antragsgegnerin in das parallele Nichtigkeitsverfahren ge-
gen das Besichtigungspatent einzufithren, da der Vortrag angebliche Geheimhal-
tungsmalinahmen aus dem Unternehmen der Antragsgegnerin betraf, die den
im Nichtigkeitsverfahren vorgetragenen angeblich offenkundigen Vorbenutzun-

gen widersprachen.

5. Der Entscheidung des OLG ist auch im Hinblick auf die Zusprechung des Hilf-
santrages zuzustimmen. Richtigerweise konnen die Geheimhaltungsverpflichtun-
gen zum Schutze des Besichtigungsschuldners nur soweit reichen, wie dies

durch seine legitimen Interessen gerechtfertigt ist. Dies ist nach einem objektiv-

en Malsstab in Abwagung der beiderseitigen Parteiinteressen zu bestimmen.

Wie auch sonst im Zivilprozess bildet die Grundlage dafur der beiderseitige
Parteivortrag. Dem Vortrag des Antragsgegners kommt allerdings naturgemals
das grolsere Gewicht zu. Denn der Besichtigungsschuldner ist derjenige, der die
grundsatzlich anzuordnende Offenlegung durch die Darlegung (und gegebenen-
falls den Beweis) verhindern kann. Er hat es somit in der Hand, seine Geheimhal-

tungsinteressen zur Uberzeugung des Gerichts vorzutragen.

Dabei ist indes das gesamte Vorbringen zu berucksichtigen. Dies gilt vor allem
fur die in der Entscheidung so bezeichneten ,uberschiefSenden Informationen”.
Nach dem aus der Entscheidung zu entnehmenden Sachverhalt scheint der Vor-
trag des Besichtigungsschuldners Informationen enthalten zu haben, die nicht
ohne weiteres im Zusammenhang mit der Besichtigung standen und daher
Luberschiefend” waren. Erst durch den parallelen Vortrag im Nichtigkeitsver-
fahren erhielten diese uberschielfenden Informationen eine besondere Bedeu-
tung, die sich wiederum auf das Besichtigungsverfahren auswirkte. Das OLG hat
dabei richtigerweise auch den Vortrag im Nichtigkeitsverfahren mit einbezogen.
Die Geheimhaltungsinteressen konnen nur aufgrund einer Gesamtabwagung
des Verhaltens der Parteien und insbesondere des Besichtigungsschuldners

beurteilt werden.

Zugleich zeigt diese Entscheidung, wie sorgfaltig die Parteien ihr Vorbringen

vorbereiten und abstimmen mussen. Die Parallelitat von Nichtigkeits- und Ver-



letzungsverfahren (bzw. vorbereitendem Besichtigungsverfahren) darf nicht
dazu verleiten, beim Vortrag in dem einen Verfahren die Verzahnung beider aus
den Augen zu verlieren. Die Folgen zeigen sich in der hier diskutierten Entschei-
dung des OLG. Dies betrifft vor allem den gut gemeinten Vortrag von uber-
schiellenden Informationen. Was dabei in dem einen Verfahren hilfreich erschei-
nen mag, kann sich aufgrund des Vorbringens in dem anderen Verfahren dann
doch als nachteilig oder gar falsch erweisen. Zu erwagen bleibt fur die Parteien
insbesondere, ob derartige Informationen im Vortrag wirklich notwendig sind,
um die Geheimhaltungsinteressen zu begrunden. Das gilt selbstverstandlich fur

beide Parteien gleichermalSen.

Damit soll keineswegs dem Versuch das Wort geredet werden, den Vortrag be-
wusst wahrheitswidrig oder unvollstandig zu gestalten. Die prozessuale
Wahrheitspflicht bleibt selbstverstandlich unbestritten zu beachten. Dennoch
kann nicht genug Sorgfalt auf die Auswahl derjenigen Informationen gelegt wer-
den, die die Partei zusatzlich zur Unterstitzung ihrer Position dem Gericht mit-
teilen mochte. MalSstab muss dabei stets sein, inwieweit diese Informationen tat-

sachlich hilfreich und unabdingbar sind. Wie immer ist dabei weniger oft mehr.

6. An dieser Stelle ist noch ein weiterer Aspekt zu erwahnen. Mit der beab-
sichtigten weiteren Modernisierung des Patentgesetzes ist die Einfuhrung eines
neuen § 145a PatG-E geplant. Mit dieser Vorschrift sollen die §§ 16 - 20 des Ge-
setzes zum Schutz von Geschaftsgeheimnissen in Patentstreitsachen ent-
sprechend angewendet werden. Die genannten Vorschriften betreffen die Ge-
heimhaltung von Geschaftsgeheimnissen im gerichtlichen Verfahren. Hier wird
durch flankierende prozessuale Malinahmen verhindert, dass das eigentlich zu
schiitzende Geschaftsgeheimnis durch das Verfahren der Offentlichkeit preis-
gegeben wird. Danach kann das Gericht auf Antrag einer Partei streitgegen-
standliche Informationen ganz oder teilweise als geheimhaltungsbediirftig ein-
stufen (§ 16 Abs. 1 GeschGehG). Zusatzlich kann das Gericht den Zugang zu die-
sen Informationen auf bestimmte Personenkreise beschranken (§ 19 GeschGe-
hG). Die verfahrensrechtlichen Anforderungen sind dabei in § 20 GeschGehG
geregelt.

Die neue Vorschrift des § 145a PatG-E wird den Geheimnisschutz weiter voran-
bringen und den Parteien zusatzliche Sicherheit bieten. Der Gesetzgeber erken-
nt damit, dass auch in Patentstreitsachen und in Zwangslizenzverfahren Geheim-

nisschutzinteressen der Parteien betroffen sein und im Gerichtsverfahren einen



Interessenkonflikt bilden konnen. Auch hier ergibt sich die Schwierigkeit, einer-
seits auf vertrauliche Informationen im Parteivortrag zuruckgreifen zu mussen
und andererseits deren Bekanntgabe an die Offentlichkeit zu verhindern. Die
Folge der entsprechenden Anwendung der Vorschriften aus dem GeschGehG
wird insbesondere sein, dass geschutzte Informationen von den Verfahrens-
beteiligten vertraulich zu behandeln sind und aufSerhalb eines gerichtlichen Ver-
fahrens grundsatzlich nicht verwendet oder offengelegt werden durfen (vgl.
Amtliche Begrundung, S. 34, 64 f.).

Ausdrucklich ausgenommen von dieser Anwendung sind nach dem For-
mulierungsvorschlag des § 145a PatG-E allerdings selbststandige Beweisver-
fahren. Die Gesetzesbegrundung nimmt ausdrucklich Bezug auf das sogenannte
»Dusseldorfer Verfahren” und erlautert, dass dieses Verfahren von der vorgesch-
lagenen Anwendung der genannten Bestimmungen zum Schutz von Geschaftsge-
heimnissen in Patentstreitsachen unberuhrt bleibt. Der Grund fur diese Aus-
nahme liegt darin, eine Kollision verschiedener Regelungen zu vermeiden und
das ,Dusseldorfer Verfahren” als im Verletzungsverfahren vorgeschaltetes Ver-
fahren mit patentrechtlichem Bezug weiter zu ermoglichen. Es unterliegt
keinem Zweifel, dass im Besichtigungsverfahren eine vergleichbare Interessen-
lage besteht wie im anschlieSenden Hauptsacheverfahren. Allerdings hat die
Rechtsprechung fur das Besichtigungsverfahren weitestgehend ausreichende
Standards geschaffen und Leitlinien formuliert, die die beiderseitigen In-
teressen der Parteien angemessen berucksichtigen und zu einem Ausgleich brin-
gen. Die hier diskutierte Entscheidung des OLG Dusseldorf ist dafur ein weit-

eres markantes Beispiel.

Die ausdruckliche Ausnahme des selbststandigen Beweisverfahrens von der
neuen Regelung des § 145a PatG-E belasst damit dem Gericht entsprechende
Flexibilitat, um auch auf die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens eingehen
zu konnen. Die amtliche Begrundung weist zutreffend darauf hin, dass es sich
beim ,Disseldorfer Verfahren” um eine Kombination aus selbststandigem Be-
weisverfahren und einstweiliger Verfugung auf Duldung der Besichtigung einer
Sache durch den gerichtlichen Sachverstandigen handelt (vgl. dazu Amtliche Be-
grundung, a.a.0., S. 65). Keineswegs steht zu befurchten, dass mit der Ausnah-
meregelung in § 145a PatG-E eine Verkurzung des Schutzes von Geschaftsge-
heimnissen im Besichtigungsverfahren eintritt. Ebenso wenig wird etwa ein Pa-
tentinhaber das selbststandige Beweisverfahren nutzen konnen, um sich unter

Umgehung der Regelungen des GeschGehG Geschaftsgeheimnisse des Antrags-
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gegners zu verschaffen.

Fur die ubrigen Patentstreitsachen ist die Erganzung durch § 145a PatG-E
durchaus zu begrifSen. Nicht nur in FRAND-Verfahren gibt es dafur ein prak-
tisches Bedurfnis. Die neu geschaffene Regelung wird den prozessualen Rah-

men dafur klaren und erweitern.



