BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 9/21
vom
1. August 2023
in dem selbstandigen Beweisverfahren
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja

Asthetische Behandlung

ZPO § 567 Abs. 1 Nr. 2; PatG § 140c Abs. 1 Satz 3, Abs. 3 Satz 2; GebrMG § 24c Abs. 1 Satz 3,
Abs. 3 Satz 2

a) Gegen eine Entscheidung tber die Herausgabe eines Gutachtens, das in einem selbstandi-
gen Beweisverfahren aufgrund einer nach 8§ 140c Abs. 3 PatG oder § 24c Abs. 3 GebrMG
angeordneten Besichtigung erstellt worden ist, an den Antragsteller des Beweisverfahrens
ist gemafl § 567 Abs. 1 Nr. 2 ZPO die sofortige Beschwerde statthaft. Dies gilt nicht nur
dann, wenn der Antrag auf Herausgabe abgelehnt wird, sondern auch dann, wenn das erst-
instanzliche Gericht die Herausgabe anordnet, obwohl der Antragsgegner dem unter Gel-
tendmachung von Geheimhaltungsinteressen entgegengetreten ist.

b) Fuirdie Entscheidung Uber die Herausgabe des Gutachtens ist die Frage, wie wahrscheinlich
das Bestehen von Ansprichen wegen Verletzung des Schutzrechts ist, nur dann erheblich,
wenn der Antragsgegner berechtigte Geheimhaltungsinteressen dargelegt hat (Erganzung
zu BGH, Beschluss vom 16. November 2009 - X ZB 37/08, BGHZ 183, 153 = GRUR 2010,
318 - Lichtbogenschniirung).

BGH, Beschluss vom 1. August 2023 - X ZB 9/21 - OLG Minchen
LG Minchen |

ECLI:DE:BGH:2023:010823BXZB9.21.0



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 1. August 2023 durch den
Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter Dr. Deichful?, die Richterinnen

Dr. Kober-Dehm und Dr. Rombach und den Richter Dr. Rensen

beschlossen:

Der Beschluss des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Minchen
vom 7. Oktober 2021 wird im Kostenpunkt und hinsichtlich Nr. 1 der

Entscheidungsformel bezogen auf die Gerdte "Z. und

"S.  "aufgehoben.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur erneuten Entschei-

dung an das Beschwerdegericht zurlickverwiesen.

Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 100.000 Euro

festgesetzt.



Grinde:

l. Die Antragstellerin begehrt die Herausgabe von zwei aufgrund einer

Besichtigung erstellten Sachverstandigengutachten.

Die Antragstellerin ist Inhaberin des am 24. Oktober 2019 eingetragenen
deutschen Gebrauchsmusters 20 2016 008 804 (Streitgebrauchsmusters), das
aus der europaischen Patentanmeldung 3 316 962 abgezweigt worden ist und

eine Vorrichtung zur asthetischen Behandlung betrifft.

Schutzanspruch 1, auf den dreizehn weitere Anspriche zurtickbezogen
sind, lautet:

Vorrichtung zur asthetischen Behandlung, die mittels einer Vielzahl zeitlich ver-
anderlicher Magnetfelder zum Muskeltraining, zur Verringerung von adipdsen
Zellen oder zur Formung eines menschlichen Korpers dient, wobei die Behand-
lungsvorrichtung Folgendes umfasst:

- eine Steuerungseinheit;

- einen ersten Magnetfeldgenerator,

- einen zweiten Magnetfeldgenerator;

dadurch gekennzeichnet, dass

die Steuerungseinheit derart konfiguriert ist, dass sie die Energieversorgung des
ersten Magnetfeldgenerators und des zweiten Magnetfeldgenerators regelt;
wobei der erste Magnetfeldgenerator derart konfiguriert ist, dass er ein erstes
zeitlich veranderliches Magnetfeld erzeugt, und der zweite Magnetfeldgenerator
derart konfiguriert ist, dass er ein zweites zeitlich veranderliches Magnetfeld er-
zeugt;

wobei das erste und das zweite zeitlich veréanderliche Magnetfeld an Muskeln,
neuromuskulare Platten oder Nerven, die die neuromuskuldre Platten des
menschlichen Korpers anregen, angelegt werden.

Die Antragsgegnerin bietet unter anderem unter den Typenbezeichnungen

"Z. “und "S. " Gerate zur asthetischen Behandlung an, die nach

Auffassung der Antragstellerin das Streitgebrauchsmuster verletzen.

Das Landgericht hat die Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Ver-
fugung verpflichtet, eine Besichtigung ihrer Betriebsstatte zu dulden. Parallel
dazu hat es im vorliegenden Verfahren die Einholung von zwei schriftlichen Sach-

verstandigengutachten zu der Frage angeordnet, ob die in der Betriebsstatte der
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Antragsgegnerin und auf einem Messestand vorgefundenen Vorrichtungen in

den Schutzbereich des Streitgebrauchsmusters eingreifen.

Nach Widerspruch der Antragsgegnerin gegen die einstweilige Verfiigung
und Gegenvorstellung gegen den Beweiserhebungsbeschluss haben die Par-
teien in der mundlichen Verhandlung vereinbart, die Beweiserhebung fortzuset-
zen und das Verfugungsverfahren bis zu einer Entscheidung der Gebrauchsmus-

terstelle Gber den Rechtsbestand des Streitgebrauchsmusters ruhend zu stellen.

Die von den beiden Sachverstandigen eingereichten Gutachten hat das
Landgericht an die Prozessbevollmachtigten der Antragstellerin Gbermittelt, mit

der Mal3gabe, sie nicht an die Antragstellerin selbst herauszugeben.

Die Antragstellerin hat unter anderem beantragt, beide Gutachten ein-
schliel3lich Anlagen an sie selbst herauszugeben und ihre anwaltlichen Vertreter
von der Verschwiegenheitspflicht zu entbinden. Die Antragsgegnerin ist dem ent-

gegengetreten und hat mehrere Widerantrage gestellt.

Das Landgericht hat antragsgemalf die Herausgabe der beiden Gutachten
angeordnet. Auf die sofortige Beschwerde der Antragsgegnerin hat das Be-
schwerdegericht den Antrag auf Herausgabe hinsichtlich der beiden oben ge-
nannten Geratetypen als derzeit unbegrindet zurtickgewiesen. Dagegen wendet
sich die Antragstellerin mit ihrer insoweit zugelassenen Rechtsbeschwerde. Die

Antragsgegnerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Il. Die Rechtsbeschwerde ist aufgrund der Zulassung durch das Be-

schwerdegericht statthaft und auch im Ubrigen zul&ssig.
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1. Der Bundesgerichtshof ist an die Zulassung der Rechtsbeschwerde
allerdings nicht gebunden, wenn dieses Rechtsmittel gegen die angefochtene
Entscheidung schon gar nicht statthaft ist. Insbesondere besteht keine Bindung,
wenn schon das Rechtsmittel zum Beschwerdegericht nicht zulassig war (vgl. nur
BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2008 - | ZB 118/07, GRUR 2009, 519 Rn. 6

- Hohlfasermembranspinnanlage ).

2. Das Beschwerdegericht hat die sofortige Beschwerde gegen die
Entscheidung des Landgerichts im hier zu beurteilenden Umfang jedoch im Er-

gebnis zu Recht als zulassig angesehen.

a) Gegen eine Entscheidung uber die Herausgabe eines Gutachtens,
das in einem selbstandigen Beweisverfahren aufgrund einer nach § 140c Abs. 3
PatG oder § 24c Abs. 3 GebrMG angeordneten Besichtigung erstellt worden ist,
an den Antragsteller des Beweisverfahrens ist gemal3 § 567 Abs. 1 Nr. 2 ZPO
die sofortige Beschwerde statthaft. Dies gilt nicht nur dann, wenn der Antrag auf
Herausgabe abgelehnt wird (zu dieser Konstellation BGH, Beschluss vom
16. November 2009 - X ZB 37/08, BGHZ 183, 153 = GRUR 2010, 318 - Lichtbo-
genschnurung), sondern auch dann, wenn das erstinstanzliche Gericht die Her-
ausgabe anordnet, obwohl der Antragsgegner dem unter Geltendmachung von

Geheimhaltungsinteressen entgegengetreten ist.

aa) 8567 Abs. 1Nr.2ZPO erotffnet die Moglichkeit einer sofortigen Be-
schwerde nur fiur den Fall, dass das Gericht ein das Verfahren betreffendes Ge-

such zurtickgewiesen hat.

Diese Voraussetzung ist grundsatzlich nur dann erftllt, wenn der Erlass
der angefochtenen Entscheidung einen Antrag der Partei voraussetzt, nicht aber,
wenn die angefochtene Entscheidung ohne Antrag von Amts wegen ergehen
kann (vgl. BGH, Beschluss vom 6. November 2013 - | ZB 48/13, GRUR 2014,
705 Rn. 8 - Inlandischer Admin-C).
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bb) In der dem Streitfall zugrundeliegenden Konstellation darf sowonhl
die Anordnung der Herausgabe des Gutachtens als auch eine ablehnende Ent-

scheidung nur auf Antrag ergehen.

Ein im selbstandigen Beweisverfahren erstelltes Gutachten wird den Par-
teien bzw. ihren Verfahrensbevollméchtigten im Regelfall vorbehaltlos tbermit-
telt. Ein Gutachten, das in einem selbststandigen Beweisverfahren im Anschluss
an eine auf der Grundlage von 8 140c Abs. 3 PatG angeordnete Besichtigung
erstellt worden ist, darf dem Antragsteller hingegen nur insoweit zur eigenen
Kenntnisnahme tberlassen werden, als dem berechtigte Geheimhaltungsinteres-

sen des Antragsgegners nicht entgegenstehen.

Grund hierfur ist die in § 140c Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 Satz 2 PatG nor-
mierte Pflicht des Gerichts, bei Entscheidungen tber die Verpflichtung zur Vor-
lage einer Urkunde oder zur Duldung der Besichtigung einer Sache die erforder-
lichen MalRnahmen zu treffen, um den Schutz vertraulicher Informationen zu ge-
wabhrleisten (BGH, Beschluss vom 16. November 2009 - X ZB 37/08, BGHZ 183,
153 = GRUR 2010, 318 Rn. 15 - Lichtbogenschnirung).

Diese Pflicht greift nicht nur bei der Entscheidung tiber den Anspruch auf
Vorlage oder Besichtigung. Berechtigte Geheimhaltungsinteressen des Antrags-
gegners sind vielmehr auch in einem selbstandigen Beweisverfahren zu bertck-
sichtigen, in dem auf der Grundlage einer angeordneten Vorlage oder Besichti-
gung ein Sachverstandigengutachten erstellt worden ist. Abweichend von den
herkdmmlichen Regeln eines selbstéandigen Beweisverfahrens darf ein solches
Gutachten den Beteiligten nicht vorbehaltlos Gbermittelt werden. Begehrt der An-
tragsteller Aushandigung des Gutachtens an sich selbst, ist vielmehr zu entschei-
den, inwieweit schitzenswerte Interessen des Antragsgegners betroffen sind und

das Geheimhaltungsinteresse uberwiegt (aaO Rn. 35).

Will der Antragsgegner aus Grinden des Schutzes von Geschafts- oder

Privatgeheimnissen oder sonstigen schutzenswerten Geheiminteressen verhin-



21

22

23

dern, dass das Gutachten der gegnerischen Partei vollstandig zur Kenntnis ge-
bracht wird, hat er nach allgemeinen Darlegungs- und Beweislastgrundsatzen die
tatsachlichen Voraussetzungen daftir darzutun. Die zur Wahrung der Geheimin-
teressen gebotenen Anordnungen sind dann auf Grund einer einzelfallbezoge-
nen, umfassend alle beiderseitigen mdglicherweise beeintrachtigten Interessen

berticksichtigenden Wirdigung zu treffen (aaO Rn. 37 1.).

Nach diesen Grundsatzen, die auch in einem Besichtigungsverfahren auf
der Grundlage von § 24c GebrMG gelten, darf das Gericht Giber eine Herausgabe
des Gutachtens mithin nur dann entscheiden, wenn der Antragsteller dies bean-
tragt. Ablehnen darf es einen solchen Antrag nur dann, wenn der Antragsgegner
Geheimhaltungsinteressen geltend macht. In beiden Konstellationen ist eine Ent-

scheidung von Amts wegen folglich ausgeschlossen.

cc) Diese Auslegungvon 8 567 Abs. 1 Nr. 2 ZPO entspricht dem Zweck
der Vorschrift.

Die Beschrankung der Statthaftigkeit der sofortigen Beschwerde auf die
Zuruckweisung eines das Verfahren betreffenden Gesuchs dient dem Zweck,
den Verfahrensablauf nicht durch ausufernde Beschwerdemdglichkeiten in
unverhaltnisméaiiger Weise zu behindern (vgl. nur BeckOK ZPO/Wulf, 48. Edi-
tion, 8 567 Rn. 30; Stein/Jonas/Jacobs, 23. Aufl. 2018, 8 567 Rn. 8; Janich in
Wieczorek/Schitze, ZPO, 5. Aufl. 2021, § 567 Rn. 2). Diese Beschrankung der
Rechtsschutzmdglichkeiten ist verfassungsrechtlich in der Regel schon deshalb
unbedenklich, weil Art. 19 Abs. 4 GG einen Instanzenzug nicht zwingend vor-
schreibt und weil ein eventueller Rechtsfehler im Rahmen der Entscheidung tber

ein Rechtsmittel gegen die Endentscheidung korrigiert werden kann.
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Eine andere Beurteilung ist hingegen geboten, wenn bereits die Zwi-
schenentscheidung fur einen Beteiligten einen bleibenden Nachteil zur Folge
hatte, der sich im weiteren Verfahren nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr voll-
standig beheben lieRe (BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2008 - | ZB 118/07,
GRUR 2009, 519 Rn. 12 - Hohlfasermembranspinnanlage I).

Eine solche Konstellation liegt in der Regel vor, wenn der Antragsgegner
dem Verlangen des Antragstellers mit der Begrindung entgegentritt, durch die
Uberlassung des Gutachtens wiirden schiitzenswerte Geheimnisse zu Unrecht
preisgegeben.

Erweist sich die Anordnung, dem Antragsteller das Gutachten zu Uberlas-
sen, im Nachhinein als fehlerhaft, kann die mit der Uberlassung des Gutachtens
verbundene Preisgabe geheimer Informationen nicht mehr riickgangig gemacht
werden. Vor diesem Hintergrund ist es auch aus Grunden der Waffengleichheit
geboten, nicht nur dem Antragsteller, sondern auch dem Antragsgegner die Mog-
lichkeit der Beschwerde gegen eine ihm unginstige Entscheidung zu erdffnen
(vgl. zu diesem Gesichtspunkt auch OLG Minchen, NJW-RR 2015, 33, 34;
BeckOK ZPO/Wulf, 48. Edition, § 567 Rn. 30.1; Stein/Jonas/Jacobs, 23. Aufl.
2018, 8§ 567 Rn. 11; Janich in Wieczorek/Schitze, ZPO, 5. Aufl. 2021, 8§ 567
Rn. 11).

dd) Dieses Ergebnis steht zudem in Einklang mit der in 8§ 20 Abs. 5
Satz 4 und 5 GeschGehG zum Ausdruck gekommenen Wertung des Gesetzge-

bers.

Nach der Regelung in § 20 Abs. 5 Satz 5 GeschGehG, die gemal3 § 145a
Satz 1 PatG und 8 26a GebrMG in Patent- und Gebrauchsmusterstreitsachen
entsprechend anzuwenden ist, unterliegt ein Beschluss, mit dem ein Antrag auf
gerichtliche MalRBhahmen zum Schutz von Geschaftsgeheimnissen abgelehnt
wird, der sofortigen Beschwerde. Diese Regelung beruht auf der Erwagung, dass
die unbeschrankte Zuganglichkeit des Geschaftsgeheimnisses zu einem bleiben-
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den Nachteil fur die Geheimhaltung begehrende Partei fuhrte, der sich im weite-
ren Verfahren nicht mehr beheben lieRe (BT-Drucks. 19/4724 S. 38; BGH,
Beschluss vom 18. November 2021 - |ZB 86/20, GRUR 2022, 591 Rn. 16
- Geschaftsgeheimnis bei Hohlfasermembranspinnanlagen).

Dieselbe Gefahr droht in der dem Streitfall zugrundeliegenden Konstella-
tion. Die mit der Uberlassung des Gutachtens verbundene Preisgabe geheimer
Informationen kann im weiteren Verlauf des Verfahrens nicht mehr rickgangig

gemacht werden.

Dass selbstandige Beweisverfahren vom Tatbestand des § 145a Satz 1
PatG und des § 26a Satz 1 GebrMG ausdrucklich ausgenommen sind, rechtfer-
tigt keinen Gegenschluss. Diese Ausnahme dient dem Zweck, die im Bereich des
Patentrechts etablierte Kombination aus einem selbstandigem Beweisverfahren
und einer einstweiligen Verfigung zur Duldung der Besichtigung weiterhin in der
bisher praktizierten Weise zu ermdglichen (BT-Drucks. 19/25821 S. 57). Dass
der Gesetzgeber damit die in § 20 Abs. 5 Satz 4 GeschGehG ausdrucklich eroff-
nete Beschwerdemoglichkeit fur selbstandige Beweisverfahren ausschliel3en
wollte, kann schon deshalb nicht angenommen werden, weil bereits die damalige
Rechtsprechung der Obergerichte eine Beschwerde als statthaft angesehen hat
(OLG Dusseldorf, InstGE 8, 186 Rn. 28 ff.; OLG Dusseldorf, InstGE 9, 41 Rn. 7;
OLG Mdinchen, InstGE 12, 192 Rn. 24; vgl. auch Deichful3, GRUR 2015, 436,
441).

ee) Dass Entscheidungen, mit denen eine Geheimhaltungsanordnung
nach 8§ 174 Abs. 3 GVG abgelehnt wird, nicht der sofortigen Beschwerde unter-
liegen (dazu BGH, Beschluss vom 14. Oktober 2020 - IV ZB 8/20, NJW-RR 2020,
1386 Rn. 11 ff.), spricht nicht gegen, sondern fur das hier gefundene Ergebnis.

Die Ablehnung einer solchen Anordnung hat nicht zwingend den Verlust
von schitzenswerten Geheimnissen zur Folge. Die betroffene Partei kann sich
vor einer Offenbarung dadurch schitzen, dass sie bis zur Rechtskraft der die

Geheimhaltungsverpflichtung anordnenden Entscheidung keine Ausfertigung der
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Unterlagen zur Weiterleitung an die Klagerseite vorlegt. Dies kann zwar dazu
fuhren, dass eine in der Hauptsache negative Entscheidung ergeht. Diesbeziig-
liche Rechtsfehler kbnnen gegebenenfalls aber mit einem Rechtsmittel gegen die
Entscheidung in der Hauptsache korrigiert werden (dazu BGH, Beschluss vom
14. Oktober 2020 - IV ZB 8/20, NJW-RR 2020, 1386 Rn. 17 ff.).

In der dem Streitfall zugrunde liegenden Konstellation besteht eine solche
Korrekturmdoglichkeit demgegeniiber nicht. Mit der Uberlassung des Gutachtens
an den Antragsteller sind die nach Auffassung des Antragsgegners schutzwirdi-
gen Informationen unwiederbringlich preisgegeben. Konsequenterweise muss
der Betroffene die Moglichkeit haben, eine fehlerhafte Entscheidung korrigieren

zu lassen, bevor das Gutachten dem Gegner ausgehandigt wird.

b) Eine Beschwerde gegen die Anordnung der Herausgabe des Gut-
achtens an die Antragstellerin ist auch nicht nach § 490 Abs. 2 Satz 2 ZPO aus-
geschlossen (ebenso OLG Diusseldorf, InstGE 8, 186 Rn. 28 ff.; OLG Dusseldorf,
InsStGE 9, 41 Rn. 7; OLG Minchen, InstGE 12, 192 Rn. 24; Deichful3, GRUR
2015, 436, 441).

Nach 8 490 Abs. 2 Satz 2 ZPO ist ein Beschluss, mit dem ein selbstandi-
ges Beweisverfahren angeordnet wird, nicht anfechtbar.

Im vorliegenden Verfahren geht es nicht um den Beschluss, mit dem das
Landgericht das Beweisverfahren angeordnet hat, sondern um die nachgelagerte
Frage, ob das aufgrund einer durch einstweilige Verfiigung erzwungenen Besich-
tigung erstellte Gutachten an die Antragstellerin selbst herausgegeben werden
darf. Diese Entscheidung ist anhand anderer Kriterien zu treffen als diejenige
Uber die Anordnung des Beweisverfahrens. Die Anordnung eines selbstandigen
Beweisverfahrens fuhrt auch nicht zu irreparablen Beeintrachtigungen fur die An-
tragsgegnerin (dazu BGH, Beschluss vom 13. September 2011 - VI ZB 67/10,
NJW 2011, 3371 Rn. 6; Beschluss vom 15. September 2022 -V ZB 71/21, NJW-
RR 2022, 1553 Rn. 6).
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[I. Die Rechtsbeschwerde ist begrindet und fihrt zur Zurtickverwei-

sung der Sache an das Beschwerdegericht.

1. Das Beschwerdegericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen

wie folgt begrindet:

Die Aushéandigung eines Gutachtens an die Antragstellerin eines Besich-
tigungsverfahrens habe nicht nur dann zu unterbleiben, wenn die Antragsgegne-
rin entgegenstehende Geheimhaltungsinteressen geltend mache. Eine Aushan-
digung sei vielmehr auch dann ausgeschlossen, wenn eine hinreichende Wahr-
scheinlichkeit fur eine Gebrauchsmusterverletzung im Sinne von § 24c Abs. 1
GebrMG wegen fehlender Schutzfahigkeit des zugrundeliegenden Schutzrechts
nicht bestehe. Diesbezligliche Einwendungen missten der Antragsgegnerin in
einem solchen Verfahren nach Art. 7 Abs. 1 Satz 5 der Richtlinie 2004/48/EG
(nachfolgend: Durchsetzungsrichtlinie) moglich sein. Ein sonstiger Rechtsbehelf
stehe nicht zur Verfligung. Dies sei jedenfalls bei einem ungepruften Schutzrecht

nicht sachgerecht.

Im Streitfall sei eine Gebrauchsmusterverletzung nicht hinreichend wahr-
scheinlich, nachdem die Léschungsabteilung des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts zu der vorlaufigen Beurteilung gelangt sei, das Streitgebrauchsmuster
sei nicht rechtsbestandig. Dem habe die Antragstellerin keinen substantiierten

Vortrag entgegengesetzt.

2. Diese Beurteilung halt den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht
stand.

a) Wie bereits oben dargelegt wurde, darf ein Gutachten, das in einem
selbststandigen Beweisverfahren im Anschluss an eine auf der Grundlage von
§ 140c Abs. 3 PatG angeordnete Besichtigung erstellt worden ist, dem Antrag-
steller nur insoweit zur eigenen Kenntnisnahme tberlassen werden, als dem be-

rechtigte Geheimhaltungsinteressen des Antragsgegners nicht entgegenstehen.
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b) Diese Grundséatze gelten, wie auch das Beschwerdegericht im An-
satz zutreffend angenommen hat, in einem selbstéandigen Beweisverfahren, das

ein Gebrauchsmuster betrifft, grundsatzlich in gleicher Weise.

8 24c¢ GebrMG enthalt eine mit 8 140c PatG Ubereinstimmende Regelung.
Sie unterscheidet sich nur insoweit, dass kein Anspruch auf Besichtigung eines
Verfahrens besteht - was schon deshalb folgerichtig ist, weil Verfahren gemaf

8 2 Nr. 3 GebrMG dem Gebrauchsmusterschutz nicht zuganglich sind.

C) Entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts ergibt sich aus
diesen Grundséatzen, dass die Frage, wie wahrscheinlich das Bestehen von An-
spruchen wegen Verletzung des Schutzrechts ist, fir die Entscheidung Uber die
Herausgabe des Gutachtens nur dann erheblich ist, wenn der Antragsgegner be-
rechtigte Geheimhaltungsinteressen dargelegt hat und deshalb eine Abwagung

im oben genannten Sinne anzustellen ist.

Sofern nicht aufgezeigt ist, dass die Herausgabe des Gutachtens berech-
tigte Geheimhaltungsinteressen beruhrt, sind MaRnahmen im Sinne von § 140c
Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 Satz 2 PatG oder den entsprechenden Regelungen in
§ 24c GebrMG nicht erforderlich.

d) Aus der Vorgabe in Art. 7 Abs. 1 Satz 5 der Durchsetzungsrichtlinie

ergeben sich keine weitergehenden Anforderungen.

aa) Nach der genannten Regelung muss es einem Betroffenen, der vor
der Anordnung von MalRnahmen zur Beweissicherung nicht angehdrt worden ist,
moglich sein, nach der Mitteilung der Mal3nahmen eine gerichtliche Entscheidung
dartber herbeizufihren, ob die MalRnahmen abgeéndert, aufgehoben oder be-

statigt werden sollen.
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bb) Das deutsche Recht tragt dieser Anforderung durch die in § 936
und 8 924 ZPO vorgesehene Mdoglichkeit Rechnung, gegen eine einstweilige
Verfligung, die die Vorlage von Urkunden oder die Duldung einer Besichtigung
anordnet, Widerspruch einzulegen (BR-Drucks. 64/07, S. 65).

Gegen die Anordnung eines selbstandigen Beweisverfahrens steht gemal
8 490 Abs. 2 Satz 2 ZPO grundsétzlich kein Rechtsmittel zur Verfigung (BGH,
Beschluss vom 13. September 2011 - VI ZB 67/10, NJW 2011, 3371 Rn. 6;
Beschluss vom 15. September 2022 - V ZB 71/21, NJW-RR 2022, 1533 Rn. 6).
Wenn der Antragsgegner, wie dies in Fallen der vorliegenden Art Ublich ist, vor
der Anordnung nicht gehort worden ist, hat das Gericht jedoch auf eine Gegen-
vorstellung hin zu Uberprifen, ob die Voraussetzungen fur die Anordnung eines
selbstandigen Beweisverfahrens auch im Lichte des Gegenvorbringens erfullt
sind (vgl. allgemein OLG Koblenz, Beschluss vom 16. August 2012 -5 W 445/12,
MDR 2013, 171; zu Besichtigungsverfahren Kihnen, Handbuch der Patentver-
letzung, 15. Aufl. 2023, Kap. B Rn. 182; Cepl/Vol3/Hahn, 3. Aufl. 2022, ZPO
8 490 Rn. 28).

cc) Durch diese Ausgestaltung stehen dem Antragsgegner ausrei-

chende Rechtsschutzmagglichkeiten zur Verfigung.

Der Antragsgegner kann erreichen, dass beide typischerweise ergehen-
den gerichtlichen Entscheidungen - die einstweilige Verfiugung, mit der die Dul-
dung angeordnet wird, und der Beschluss Uber die Einleitung des selbstandigen
Beweisverfahrens - tUberprift und gegebenenfalls abgeéndert oder aufgehoben

werden, wenn sich ergibt, dass es an einer Rechtsgrundlage fehlt.

In diesem Zusammenhang bedarf es keiner abschlieRenden Entscheidung
der Frage, unter welchen Voraussetzungen die einstweilige Verfigung, mit der
die Duldung angeordnet wird, nach Durchfiihrung der Besichtigung als erledigt
anzusehen ist. Soweit der Antragsteller unter diesem Gesichtspunkt eine noch-
malige Entscheidung tber den urspriinglich gestellten Antrag nicht mehr herbei-

fuhren kann (dazu Kihnen, Handbuch der Patentverletzung, 15. Aufl. 2023,
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Kap. B Rn. 186), beruht dies allein darauf, dass diesbeziglicher Rechtsschutz
aufgrund der tatsachlich eingetretenen Entwicklung nicht mehr sinnvoll mdglich
ist. Sinnlose Rechtsbehelfe gibt auch die Durchsetzungsrichtlinie nicht vor. So-
weit eine angeordnete MalRnahme weiterhin Wirkungen entfaltet, darf eine nach-
tragliche gerichtliche Entscheidung auf einen zulassigen Rechtsbehelf hin nicht
verweigert werden. Unabhangig davon kann der Antragsgegner zumindest eine
feststellende Entscheidung tber die urspriingliche RechtméaRigkeit herbeifiihren,

indem er einer Erledigungserklarung des Antragstellers entgegentritt.

dd) Vor diesem Hintergrund ist eine nochmalige Uberpriifung der
Frage, ob die Voraussetzungen fir eine einstweilige Verfugung zur Duldung einer
Besichtigung oder flir die Anordnung eines selbstandigen Beweisverfahrens vor-
liegen, im Rahmen der Entscheidung Uber die Herausgabe des Gutachtens nicht
geboten. Vielmehr genigt es, gegebenenfalls die in § 140c Abs. 1 Satz 3 und
Abs. 3 Satz 2 PatG oder den entsprechenden Regelungen in 8§ 24c GebrMG vor-

geschriebenen Malinahmen zum Schutz vertraulicher Informationen zu treffen.

Art. 7 der Durchsetzungsrichtlinie schreibt nicht vor, dass ein Betroffener
die Mdglichkeit haben muss, mehrfach eine gerichtliche Prifung derselben Fra-

gen herbeizufuhren.

ee) Ein Ersuchen um Vorabentscheidung durch den Gerichtshof der

Européaischen Union ist nicht erforderlich.

Vor dem oben aufgezeigten Hintergrund bestehen keine Zweifel daran,
dass das deutsche Recht dem Betroffenen die in Art. 7 der Durchsetzungsrichtli-
nie vorgeschriebenen Moéglichkeiten zur Erlangung effektiven Rechtsschutzes
bietet.
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e) Im vorliegenden Verfahren ist aufgrund der beschrankten Zulas-
sung der Rechtsbeschwerde allein Uber die Frage zu entscheiden, ob die beiden
Gutachten an die Antragstellerin herauszugeben sind. Folglich sind der Rechts-
bestand des Streitgebrauchsmusters und sonstige Voraussetzungen fir das Be-
stehen von Ansprichen wegen Verletzung des Schutzrechts nur dann relevant,

wenn die Antragsgegnerin berechtigte Geheimhaltungsinteressen dargelegt hat.

3. Die Entscheidung des Beschwerdegerichts stellt sich nicht aus an-
deren Griunden als richtig dar (8 577 Abs. 3 ZPO).

a) Dem Antrag auf Herausgabe eines Gutachtens kann nicht entge-
gengehalten werden, dass dieses bei mangelnder Eignung des Sachverstandi-

gen nicht verwertbar ware.

Dieser Umstand betrifft ausschliel3lich die Verwertung des Gutachtens.
Darlber ist gegebenenfalls im Verfahren tber die Hauptsache zu entscheiden.

b) Entsprechendes gilt fir den Einwand, die Beweisanordnung sei
nicht allein auf Feststellungen zur Beschaffenheit der angegriffenen Ausfih-
rungsform gerichtet, sondern auch auf eine wertende Beurteilung der Verlet-

zungsfrage.

4. Die Sache ist nicht zur Endentscheidung reif (8 577 Abs. 5 Satz 1
ZPO).

Das Beschwerdegericht hat sich - von seinem rechtlichen Ausgangspunkt
folgerichtig - nicht mit der Frage befasst, ob die Antragsgegnerin berechtigte Ge-
heimhaltungsinteressen dargelegt hat und deshalb eine umfassende Abwagung
der beiderseitigen Interessen durchzuflhren ist. Die Beurteilung dieser Fragen
und eine danach gegebenenfalls erforderliche Abwagung werden im wieder er-

offneten Beschwerdeverfahren nachzuholen sein.
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V. Eine mindliche Verhandlung erachtet der Senat nicht fir erforder-
lich.

Bacher Deichful Kober-Dehm

Rombach Rensen

Vorinstanzen:
LG Munchen I, Entscheidung vom 05.02.2021 - 7 OH 15561/19 -
OLG Munchen, Entscheidung vom 07.10.2021 - 6 W 829/21 -



