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Die 7 wichtigsten Fakten
zum Besichtigungsvertahren

Besichtigungsverfahren dienen der Verifizierung von Patent- und auch
Cebrauchsmusterverletzungen und der Sicherung von Beweisen.

Die gerichtliche Verfligung zur Durchfiihrung der Besichtigung wird mit
einer Verfligung zur Duldung der Besichtigung verbunden.

Die Besichtigungsverftigung wird in der Regel innerhalb von wenigen Tagen
nach der Antragstellung ,ex parte” erlassen.

,Besichtigung” umfasst ein breites Spektrum von MalRnahmen, z.B. Foto-
grafieren und Mitnahme von Exemplaren des rechtsverletzenden Produkts zur
weiteren Priifung sowie die Anfertigung von Kopien der produktbezogenen
Unterlagen (bspw. Konstruktionszeichnungen).

Ein vom Gericht bestellter Sachverstdndiger verfasst ein Gutachten tber die bei
der Besichtigung ermittelten Fakten und uber die Verletzung der Anspriiche des
Verfligungspatents.

Der Experte kann vom Antragsteller vorgeschlagen werden.

Soll das gerichtliche Sachverstandigengutachten lediglich in einer geschwarzten
Fassung an den Antragsteller herausgegeben werden, muss der Antrags-
gegner darlegen, dass das gerichtliche Sachverstdandigengutachten wesentliche
Ceschaftsgeheimnisse enthalt und dass keine Patentverletzung vorliegt.
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Grundlagen des

Besichtigungsvertahrens

Besichtigungsverfahren sind Tatsachenfeststellungsverfahren, die
darauf gerichtet sind die vermutete Patentverletzung durch einen
gerichtlichen CGutachter bestdtigen oder wiederlegen zu lassen.

Ein Patent- oder Gebrauchsmusterinhaber, der vermutet, dass das
Produkt eines Wettbewerbers sein Schutzrecht verletzt, wird tblicher-
weise ein Exemplar des Produkts erwerben, um die vermutete Ver-
letzung zu verifizieren.

Manchmal ist ein derartiger Testkauf jedoch keine praktikable Option,
z.B. wenn

M sich das Produkt ausschlieRlich in den Raumlichkeiten des Wett-
bewerbers oder seiner ausgewdhlten Kunden befindet;

M der Kaufpreis fir das Produkt zu hoch ist, z.B. mehr als 10.000 EUR
betragt;

B das Patent ein Herstellungsverfahren schiitzt und das Verfahren
ausschlielRlich in den Raumlichkeiten des Mitbewerbers oder seiner
Kunden praktiziert wird.

In diesen Fallen kann ein Besichtigungsverfahren einem Patentinhaber
oder seinem Lizenznehmer helfen, Klarheit tiber die mogliche Verletzung
zu erlangen. Dies gilt auch fir Gebrauchsmuster.

Konkret kann ein Gericht auf Antrag mehreren Personen Zugang zu der
angegriffenen Vorrichtung, dem Verfahren und den entsprechenden
Dokumenten gewdhren, auch wenn sich diese in Raumlichkeiten Dritter
befinden oder praktiziert werden.

Der Personenkreis, dem der Zugang gewahrt wird, besteht aus einem
Cerichtsvollzieher, einem gerichtlich bestellten Sachverstandigen, dem
Rechtsanwalt des Antragstellers und dem Patentanwalt des Antrags-
stellers.
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Ziel des Besichtigungsverfahrens ist es, dem Sachverstdndigen durch
die Besichtigung die notwendigen Informationen und Nachweise zu
verschaffen, die er bendtigt, um eine Patentverletzung priifen zu
kénnen. Das Ergebnis der Prifung und die vom Sachverstandigen
gewerteten und verwendeten Beweismittel werden in einem Gutachten
festgehalten.

Um das Interesse des (vermuteten) Verletzers an der Geheimhaltung
von Geschdftsgeheimnissen zu respektieren, wird dem oben genannten
Personenkreis eine variibergehende Geheimhaltungspflicht auferlegt,
keine der erlangten Informationen an den Antragsteller oder Dritte
weiterzugeben. Aus dem gleichen Grund darf der Patentinhaber selbst
nicht an der Besichtigung teilnehmen.

Der Antragsteller selbst erhdlt die Informationen tber die Verletzung
dann, wenn das Gutachten erstellt und dem Antragsteller vom Gericht
durch einen entsprechenden Beschluss zur Verfiigung gestellt wird. Je
nach Fallkonstellation kann das Gutachten dem Antragsteller in seiner
urspringlichen Form, geschwadrzt oder gar nicht zur Verfligung gestellt
werden (die Voraussetzungen fiir die Freigabe werden spater erlautert).

Das Besichtigungsverfahren ldsst sich somit in zwei Verfahrensab-
schnitte aufgliedern:

Der erste Abschnitt beginnt mit der Beantragung der Besichtigungs-
verfligung und endet mit der abgeschlossenen Besichtigung.

Der zweite Abschnitt beginnt mit der Fertigstellung des Sachver-
standigengutachtens und endet mit der Offenlegung des Gutachtens
gegeniiber dem Patentinhaber:



Antrag auf Besichtigungsverfahren

|
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Gewadhrt Zurlickgewiesen

Gericht entscheidet

Erstellung des Gericht erhadlt das iiber die
Besichtigung — | Sachverstdndigen- | — [ Sachverstdndigen- [ —
Offenlegung des
gutachtens gutachten
Gutachtens

! !

Teilweise Offenlegung

(Teilweise geschwarztes Gutachten)

Vollstandige Offenlegung

Offenlegung abgelehnt
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Besichtigungsantrag

und Anforderungen

Um das Besichtigungsverfahren einzuleiten, ist durch den Patent-
inhaber oder dessen Lizenznehmer ein Antrag auf Durchfiihrung der
Besichtigung bei Gericht zu stellen.

Inhaltlich ist ein Antrag auf ein Besichtigungsverfahren einer Verlet-
zungsklage sehr ahnlich. Der Antragsteller muss den Patentanspruch
auslegen und dem Cericht erldutern, warum er eine Verletzung seines
Patents oder Gebrauchsmusters vermutet. Zudem missen mit dem
Antrag Glaubhaftmachungsmittel vorgelegt werden.

Da dem Antragsteller gerade keine ausreichenden Informationen oder
Beweise zum vollstandigen Nachweis einer Patentverletzung zur Ver-
fligung stehen, muss er das Cericht von einer ,hinreichenden Wahr-
scheinlichkeit” der Patentverletzung tiberzeugen.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zur Patentverletzungsklage
liegt in der Auflistung der Malinahmen, die wahrend der Besichtigung
durchgefiihrt werden sollen. Diese mussen sorgfdltig bedacht und
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ausgewdhlt werden. Malinahmen, die nicht im Antrag erwahnt und
durch gerichtlichen Beschluss gewdhrt werden, kénnen wahrend der
Besichtigung nicht vargenommen werden.

Im Antrag auf ein Besichtigungsverfahren kann der Antragsteller
zudem einen Vorschlag fiir den vom Gericht zu bestellenden Sachver-
standigen machen. Diese Méglichkeit ist einer der gréRten Vorteile des
Besichtigungsverfahrens, da der Antragsteller den erfahrensten und/
oder renommiertesten Experten auf einem bestimmten Gebiet fir die
Durchfuhrung der Patentverletzungspriifung vorschlagen kann. In der
Regel folgt das Gericht der Anregung im Antrag.

Folgt das Gericht der Argumentation des Antragstellers und sieht eine
hinreichende Wahrscheinlichkeit der Patentverletzung als gegeben an,
wird die Besichtigungsverfiigung erlassen. Der Erlass dauert erfahrungs-
gemadl} wenige Tage und erfolgt ohne Information des Antragsgegners
durch das Cericht, d.h. ,ex parte”




Zulassige Besichtigungsmalinahmen
und Durchfihrung der Besichtigung

Obwohl der Begriff , Besichtigung"” nur eine visuelle Priifung der ange-
griffenen Ausfihrungsform nahelegt, gehen die moglichen Malinahmen
weit Uber diese sprachliche Assoziation hinaus. Die Besichtigung kann
u.a. umfassen:

B die Mitnahme vermeintlich rechtsverletzender Produkte zur
weiteren Anlayse;

B das Bedienen der angegriffenen Vorrichtung bzw. das Durchfiihren
des angegriffenen Verfahrens;

B das Anfertigen von Kopien relevanter Dokumente, wie z.B.
technische Beschreibungen und Qualitdtssicherungsunterlagen;

M die Uberpriifung von Software und deren Source-Codes.

Solange ein Gericht die beantragte MalRnahme als geeignet und ver-
haltnismdRig erachtet, die angebliche Verletzung zu beweisen, wird
das Gericht die Malinahme zulassen.

Der Antragsgegner ist grundsdtzlich nicht verpflichtet, den gerichtlichen
Sachverstdandigen wahrend des Besichtigungsverfahrens zu unter-
stutzen. Der Antragsgegner muss zum Beispiel nicht die Fragen des
Sachverstandigen beantworten oder die angegriffenen Vorrichtungen
oder Verfahren erkldren.

In einigen Fdllen ist der Sachverstandige jedoch auf die aktive Unter-
stlitzung des Antragsgegners angewiesen, um die gewiinschten
Informationen zu erhalten. Beispielsweise kénnte es erforderlich sein,
ein Computerpasswort einzugeben, damit der Sachverstandige die auf
dem Computer hinterlegte Software einsehen oder die dort gespei-
cherten Dokumente sichern kann.

Nach der Rechtsprechung ist der Beklagte in diesen Fallen verpflichtet,
sich aktiv am Besichtigungsverfahren zu beteiligen, da die Teilnahme
eine unabdingbare Voraussetzung fir das Besichtigungsverfahren ist
(BGH, Beschluss vom 25. Januar 2007 - | ZB 58/06). Wie so oft kommt
es auf die Umstdnde des Einzelfalls und auf eine sorgfdltige Formulie-
rung der Antrdge an.

Der gerichtliche Beschluss auf die Durchfiihrung einer Besichtigung wird
von einer Duldungsverfiigung begleitet.

Verweigert der Antragsgegner dem gerichtlichen Sachverstandigen den
Zutritt zu den streitgegenstandlichen Produkten oder Verfahren, kann
ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden. Dieser Durchsuchungs-
beschluss kann mit der Unterstitzung der Polizei durchgesetzt werden.

Sobald die Besichtigung erfolgreich durchgefiihrt wurde, sollte der
Sachverstandige tber alle Informationen verfiigen, die erforderlich
sind, um ein detailliertes Gutachten Gber die vermutete Patent- oder
Gebrauchsmusterverletzung zu verfassen.
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Sachverstandigengutachten und
Offenlegung des Gutachtens

Sobald der gerichtliche Sachverstandige das Gutachten zur Patent-
oder Gebrauchsmusterverletzung fertiggestellt hat, wird er das Gut-
achten an das Gericht weiterleiten.

In diesem Gutachten erldutert der Sachverstandige kurz den Ablauf der
Besichtigung und stellt die gesicherten Beweise vor, die er fiir die Frage
der Verletzung als relevant erachtet. Auf Basis der aufgefundenen und
gesicherten Beweise erklart der Sachverstdndige ferner, ob nach seiner
Auffassung eine Patentverletzung vorliegt oder ob eine Patentverlet-
zung nicht verifiziert werden konnte.

Nachdem das Gericht das Gutachten erhalten hat, informiert es die
Parteien uber die Fertigstellung des Gutachtens und stellt das Gut-
achten dem Antragsgegner zur Verfiigung.

Auf Antrag der Anwadlte des Antragstellers erhalten diese ebenfalls
eine Kopie des Gutachtens. Es ist jedoch zu beachten, dass die Anwalte
auch zu diesem Zeitpunkt noch der voriibergehenden Geheimhaltungs-
verpflichtung unterliegen. In der Konsequenz diirfen die Anwadlte des
Antragsstellers dem Antragsteller gegeniiber keine Auskiinfte tiber den
Inhalt des Cutachtens machen.

\Wenn auch die Offenlegung des Gutachtens gegeniiber dem Antrag-
steller beantragt wird, werden die Anwadlte der Parteien erdrtern,
ob das Gutachten dem Antragsteller vollumfanglich Gbermittelt
werden kann oder ob Passagen im Gutachten vor der Veroffentlichung
geschwatzt werden missen.

In diesem Zusammenhang kann der Antragsgegner Argumente vor-
bringen, warum bestimmte Passagen des Gutachtens als vertrauliche
Ceschaftsgeheimnisse zu qualifizieren sind und demzufolge dem
Antragsteller gegeniber nicht offenbart werden sollen. Fiir diese
Argumente trdgt der Antragsgegner die Beweislast.
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Stellt das Gericht fest, dass das Sachverstdndigengutachten Geschafts-
geheimnisse enthadlt, die fur die Frage der Rechtsverletzung nicht
relevant sind, ordnet es an, dass entsprechende Passagen vor der
Offenlegung geschwarzt werden.

Kommt das Gericht zu der Schlussfolgerung, dass eine diskutierte
Tatsache tatsdchlich ein Geschaftsgeheimnis darstellt, diese Tatsache
aber erforderlich ist, um die bestatigte Patentverletzung zu beweisen,
|asst das Cericht stattdessen die Offenlegung der strittigen Tatsache
in der Regel zu. Vor diesem Hintergrund werden die Parteien auch tber
die Patentverletzung diskutieren und versuchen, die Auffassung des
gerichtlichen Sachverstanden zu bestatigen oder zu widerlegen.

Diese zweite Stufe endet mit der vollstandigen oder teilweisen Offen-
legung des Sachverstandigengutachtens gegentiber dem Antragsteller
durch Gerichtsbeschluss. Dartiber hinaus werden die Anwadlte des
Antragsstellers im gleichen Umfang von der Geheimhaltungsverpflich-
tung entbunden.

Sobald das Sachverstandigengutachten dem Patentinhaber gegen-
ber vollstdandig oder teilweise offengelegt wird, sollte ersichtlich sein,
ob der Antragsteller das strittige Patent verletzt oder nicht. Wird eine
Offenlegung ganzlich untersagt, ist davon auszugehen, dass keine
Patentverletzung vorgefunden werden konnte.

Nach unserer Erfahrung erleichtert dieses Wissen die Vergleichsge-
sprache erheblich. Sollten die Parteien jedoch nicht in der Lage sein,
die Angelegenheit auRRergerichtlich zu Idsen, kann eine Verletzungs-
klage eingereicht und das gerichtliche Sachverstandigengutachten als
Beweismittel zur Untermauerung der Patentverletzung herangezogen
werden.



/Zeitlicher Rahmen

und Risiko

Besichtigungsverfahren sind auch in zeitlicher Hinsicht attraktive Verfahren,
die in der ersten Instanz 9 bis 12 Monate in Anspruch nehmen.

Ein maRgeblicher Faktor fir die erstinstanzliche Dauer ist dabei die Zeit, die
der Sachverstdandige zur Erstellung des Gutachtens bendtigt. Je nach Umfang
und Komplexitdt des Patents sowie der zu sichtenden Dokumente und Beweis-
mittel vergehen zwischen 3 und 6 Monate.

Einreichen eines Anwadlte erhalten
Antrags auf Sachverstandigen- Entscheidung
Besichtigung gutachten des Landgerichts

—i—8 58508 8 7 805000848 a

Monate

Besichtigung Diskussion iiber Offenlegung des Sachverstandigengutachtens

Wird der Gerichtsbeschluss zur vollstandigen oder teilweisen Offenlegung des
Sachverstandigengutachtens angefochten, geht das Besichtigungsverfahren
in die zweite Instanz. Die zweite Instanz dauert erfahrungsgemal zwischen 3
bis 6 Monate, bis sie abgeschlossen ist.

Einlegung der
sofortigen Landgericht entscheidet Entscheidung des
Beschwerde ein zweites Mal Oberlandesgerichts

0]

Monate

Zusatzliche Eingaben Zusatzliche Eingaben

Sollte sich die vermutete Verletzung durch die Besichtigung wider
Erwarten nicht bestatigen, sind die Risiken und der Umfang im Hinblick
auf Schadensersatz und Kostenerstattung sehr gering.
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Wer nicht erfindet,

verschwindet.
Wer nicht patentiert,
verliert.

Erich Otto HauRer

Prasident des Deutschen Patentamts 1976-1995



STANDORTE / OFFICES

Germany

AMBERG
Marienstralie 3

92224 Amberg

T +49 9621690250

F +49962169 02570
E mail@amberg.mb.de

AUGSBURG
Bahnhofstralle 18 2
86150 Augsburg

T +49 8219917 80

F +49 82199 2164

E mail@augsburg.mb.de

BREMEN

Hollerallee 73

28209 Bremen

T +4942134 8740

F +4942134 2296

E mail@meissnerbolte.de

DUSSELDORF
Kaiserswerther Str. 183
40474 Disseldorf

T +492118198480

F +492118198 4870

E mail@duesseldorf.mb.de

www.mb.de

EGMATING

Keltenring 4

85658 Egmating

T +49 80958748686
F +49 80958748687
E mail@mb.de

GERA

Berliner Str. 1

07545 Cera

T +49 365773096 00
F +49 365773096 01
E mail@gera.mb.de

HAMBURG

Beselerstralle 6

22607 Hamburg

T +4940 89063600

F +4340890636010

E mail@meissnerbolte.de

MUNCHEN
Widenmayerstr. 47
80538 Miinchen

T +49892121860
F +498921218670
E mail@mb.de
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NURNBERG

Bankgasse 3

90402 Nirnberg

T +489112147 250

F +49 91124 36 86

E mail@nuernberg.mb.de

OSNABRUCK
Rolandsmauer 15

438074 Osnabrick

T +49541350610

F +435413506110

E mail@meissnerbolte.de

UK

In co-operation with
Meissner Bolte (UK) Ltd.

HEBDEN BRIDGE

43 Top Land Country Business Park
Cragg Vale, Hebden Bridge

HX7 SRW, United Kingdom

T +441422 84 45 98

F +441422 845289

E mail@meissnerbolte.co.uk



