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Erster Teil

Einleitung

1. Kapitel

Einleitung und Problemstellung

Der Wert von Patenten hängt in der Praxis wesentlich davon ab, ob und mit
welchem Erfolg sich der Patentinhaber gegen Verletzungen seines Schutzrechts zur
Wehr setzen kann.1 Um im Patentverletzungsprozess erfolgreich zu sein, muss der
Patentinhaber die behauptete Verletzung hinreichend substanziiert darlegen und
gegebenenfalls beweisen können.2 Der Verletzungsnachweis stellt für den Beweis-
führenden in der Regel dann kein Problem dar, wenn der Verletzungsgegenstand auf
dem freien Markt beworben und vertrieben wird. In diesem Fall kann der Verlet-
zungsgegenstand durch einen Testkauf des Patentinhabers erstanden, im Anschluss
begutachtet und schließlich vor Gericht als Augenscheinobjekt in den Prozess ein-
geführt werden. Nachweisschwierigkeiten liegen jedoch auf der Hand, wenn der
Verletzer den Verletzungsgegenstand rein betriebsintern nutzt, dieser einer Unter-
suchung also nicht frei zugänglich ist.3 In solchen Fällen kann der Patentinhaber trotz
bestehender Indizien eine Verletzung seines Patents freilich nur vermuten4, den
konkreten Nachweis der Verletzung vermag er zunächst nicht zu erbringen. In einem
ersten Schritt muss er sich daher zunächst Zutritt zum Verletzungsgegenstand ver-
schaffen, um diesen einer Begutachtung und Untersuchung unterziehen zu können.

Im Gegensatz zu seinen europäischen Nachbarn, die mit dem französischen
„Saisie-contrefaçon“5, der englischen „Anton Piller Order“6 oder dem italienischen

1 Stauder, S. 1.
2 Zu den hohen Voraussetzungen an die Darlegung des Verletzungssachverhaltes sei bei-

spielsweise auf das Urteil des OLG Düsseldorf v. 24. 8. 2006, I-2 U 31/05 – Tandembetrieb von
Druckgeräten verwiesen.

3 Mes, GRUR 2000, S. 934 (935); Ibbeken, S. 13.
4 Zum Informationsdefizit auf Seiten des Patentinhabers siehe nur McGuire, GRUR

Int. 2005, S. 15 (15, 17).
5 Art. L. 615–5 Code de la Proprieté Intellectuelle (CPI). Zur praktischen Anwendung

siehe Petit, IIC 2000, S. 669 (669 ff.) und Treichel, GRUR Int. 2001, S. 690 (691 f.).
6 Dazu Götting, GRUR Int. 1988, 729 (729). Zur Sachverhaltsaufklärung im englischen

pretrial-Verfahren siehe Schaaff, S. 1 ff.



„descrizione e sequestro“7 den Patentinhabern spezialgesetzliche Auskunftsan-
sprüche bzw. -verfahren gewähren, war der deutschen Patentrechtspraxis ein solcher
spezialgesetzlicher Auskunfts- und Besichtigungsanspruch zur Aufklärung des
Verletzungssachverhaltes fremd. Der Patentinhaber musste, wollte er an Informa-
tionen gelangen, auf den allgemeinen materiellrechtlichen zivilrechtlichen Aus-
kunftsanspruch nach §§ 809 ff. BGB zurückgreifen und anhand dieses Anspruchs
versuchen, den Verletzungsgegenstand, gegebenenfalls auch gegen den Willen des
Verletzers, auch in dessen Sphäre zu besichtigen.8

Allerdings wurde der Anspruch aus §§ 809 ff. BGB vom Bundesgerichtshof,
ausweislich seiner Druckbalken-Entscheidung9, für die Fälle des Patentrechtes sehr
restriktiv gehandhabt. In seiner Entscheidung betonte der Bundesgerichtshof, dass
der Anspruch nach § 809 BGB auf Zugang des Patentinhabers zu entsprechenden
Informationen im Spannungsfeld zwischen dem Schutz geistigen Eigentums und
dem Schutz von gegenläufigen Interessen des potenziellen Anspruchsgegners, wie
beispielsweise dem Schutz vor Ausforschung seiner berechtigten Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse10 stehe. Um diesem Spannungsverhältnis gerecht zu werden,
sei vom Patentinhaber für die Bejahung des Anspruchs unter anderem der Nachweis
eines „erheblichen Grades der Wahrscheinlichkeit“ der Schutzrechtsverletzung zu
fordern. Allein hieran scheiterten eine Vielzahl von Vorlagebegehren.

Dem nicht genug, untersagte der Bundesgerichtshof dem Patentinhaber im
Rahmen der Besichtigung des Verletzungsgegenstandes auch jegliche Substanz-
eingriffe. Insbesondere war der Ausbau von Einzelteilen oder die Anbringung ex-
terner Vorrichtungen nicht erlaubt. Damit reduzierte der Bundesgerichtshof die
Reichweite des Besichtigungsanspruchs auf die bloße sinnliche Wahrnehmung des

7 Art. 81, 82 R.D. 1939/1127 (Brevetti per invenzioni industriali); Stauder, GRUR
Int. 1978, S. 230 (230).

8 Vgl. Stauder, GRUR Int. 1978, S. 230 (231); Kraßer, S. 651 f.
9 BGH GRUR 1985, S. 512 – Druckbalken.
10 Eine Legaldefinition des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses besteht nicht, der Ge-

setzgeber hat vielmehr u. a. bei Schaffung des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb bewusst
auf die Einführung einer Begriffsdefinition verzichtet, um der richterlichen Würdigung im
Einzelfall nicht vorzugreifen, vgl. Krüger, S. 16. Die Rechtsprechung versteht unter einem
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis alle auf ein Unternehmen bezogene Tatsachen, Umstände
und Vorgänge, die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich
sind und an deren Nichtverbreitung der Rechtsträger ein berechtigtes Interesse hat. Betriebs-
geheimnisse umfassen im Wesentlichen technisches Wissen im weitesten Sinne; Geschäfts-
geheimnisse betreffen vornehmlich kaufmännisches Wissen. Zu derartigen Geheimnissen
werden etwa Umsätze, Ertragslagen, Geschäftsbücher, Kundenlisten, Bezugsquellen, Kondi-
tionen, Marktstrategien, Unterlagen zur Kreditwürdigkeit, Kalkulationsunterlagen, Patentan-
meldungen und sonstige Entwicklungs- und Forschungsprojekte gezählt, durch welche die
wirtschaftlichen Verhältnisse eines Betriebs maßgeblich bestimmt werden können, vgl.
BVerfGE 115, S. 205 (231); RG GRUR 1936, S. 574 (574) – Albertus Stehfix; BGH GRUR
1955, S. 424 (425) – Möbelwachspastete. Die Rechtsordnung erkennt die Schutzwürdigkeit von
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen etwa in §§ 383 Abs. 1 Nr. 6, 384 Nr. 3 ZPO, 172
Nr. 2 GVG, 139 Abs. 3 S. 2 PatG, 17, 18 UWG, 203, 204 StGB, 404 AktG an.
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mutmaßlichen Verletzungsgegenstandes, was zu dessen praktischer Bedeutungslo-
sigkeit in Patentsachen führte, was insbesondere die Literatur11 heftig kritisierte.

Erst mit Umsetzung der Enforcement-Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen
Parlamentes und des Rates vom 29. April 200412 hat der deutsche Gesetzgeber
mittels einer am 1. September 200813 in Kraft getretenen Reform des deutschen
Patentrechts dem Patentinhaber mit § 140c PatG, der neu ins deutsche Patentgesetz
eingeführt wurde, einen spezialgesetzlichen Auskunfts- und Besichtigungsanspruch
anheimgestellt.

Wie jedoch gezeigt werden wird, sind die nationalen Möglichkeiten hinsichtlich
der Besichtigung und Untersuchung des etwaigen Verletzungsgegenstandes auch
nach der Umsetzung der Enforcement-Richtlinie ins nationale Recht nicht in jeder
Beziehung ausreichend, um von einem schlagkräftigen Instrument in puncto In-
formationsbeschaffung für den Patentinhaber sprechen zu können. Der neu ge-
schaffene spezialgesetzliche Besichtigungsanspruch nach § 140c PatG ähnelt in
seinen Voraussetzungen und seiner Reichweite stark dem Anspruch aus § 809 BGB
und unterliegt in seinem Anwendungsbereich ähnlich strengen Voraussetzungen und
Beschränkungen.

Auch mit dem neu geschaffenen § 140c PatG wird es der Patentinhaber aufgrund
der für ihn oft nicht überwindbaren Substanziierungsschwelle nicht selten hinneh-
men müssen, die Patentverletzung nicht darlegen und damit die Rechte aus seinem
Patent nicht durchsetzen zu können.

Anders die Lage in den USA. Schaut man über den Teich in die Vereinigten
Staaten von Amerika, so tun sich dort für den Patentinhaber, genau wie für jede
andere Partei eines Rechtsstreits, geradezu paradiesische Möglichkeiten zur Infor-
mationsgewinnung im Vorfeld eines Patentverletzungsprozesses auf. Dies liegt
daran, dass durch die dortigen Parteien, nach Einreichung der Klageschrift und der
Klageerwiderung, mittels des sogenannten discovery-Verfahrens – eines Verfahrens,
das der Hauptverhandlung vorgelagert ist – zunächst alle relevanten Informationen
hinsichtlich des Streitgegenstandes eingeholt und eruiert werden. Durch das dis-
covery-Verfahren soll einerseits der Streitgegenstand auf seinen Kern begrenzt
werden, um so in der Hauptverhandlung mögliche Überraschungsmomente zu
vermeiden. Damit wiederum soll gewährleistet werden, dass der Richter oder die
Jury den Rechtsstreit am Ende nur in einer einzigen Hauptverhandlung entscheiden
kann. Andererseits hilft die discovery den Parteien bei der Ermittlung der Wahrheit,
sodass zwischen den Parteien ein umfassender Informationsaustausch stattfindet.14

11 Götting, GRUR Int. 1988, S. 729 (739); Fritze/Stauder, GRUR Int. 1986, S. 342 (343).
12 Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004

zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums, Amtsblatt der Europäischen Union
L 157 vom 30. April 2004 (im Folgenden „Enforcement-Richtlinie“); Kühnen, GRUR 2005,
S. 185 (186).

13 BGBl. I 2008, S. 1191 ff.
14 Zu den Zielen der discovery siehe Kapitel 3, Teil 2 der Arbeit.
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