BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 48/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ...

hier: Verfahrenskostenhilfe

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
19. April 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Kellerer
und der Richter Schmaoger, Dipl.-Phys. Dr. Mayer und Dr.-Ing. Kaminski

beschlossen:

Das Gesuch auf Gewahrung von Verfahrenskostenhilfe wird

zuruckgewiesen.

BPatG 152
10.99



Grunde

Der Anmelder hat flr die am 6. Marz 1985 eingereichte Patentanmeldung am An-
meldetag Prufungsantrag gestellt, fur den gemaly Wiedereinsetzungsbeschlul} der
Prifungsstelle 11.25 vom 23. September 1992 die Prufungsantragsgebuhr als
rechtzeitig bezahlt gilt.

Die Prufungsstelle fur Klasse G 05 D des Deutschen Patentamts hat mit Bescheid
vom 16. Juni 1993 unter Hinweis auf sieben Druckschriften als Stand der Technik
ausgefuhrt, daf’ die urspringlichen Patentanspriche 1 bis 8 nicht gewahrbar seien
und die Ubrigen Unterlagen eigenstandige Merkmale von erfinderischer Qualitat
nicht erkennen lielen. Insbesondere hat die Prufungsstelle mit Hinweis auf die
US-Patentschrift 4 019 653 begrundet, warum die Dosiereinrichtung des Patent-
anspruchs 1 und 2 nicht neu sei. Mit Eingabe vom 13. August 1996 hat der An-
melder einen neuen, im wesentlichen auf die urspriinglichen Patentanspriche 1
und 2 zurickgehenden Hauptanspruch vorgelegt. Mit Bescheid vom 4. April 2000
hat die Prufungsstelle fur Klasse G 05 D des Deutschen Patent- und Markenamts
erneut unter Bezug auf die US-Patentschrift 4 019 653 festgestellt, dal} eine Pa-
tenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden kénne. Mit Eingabe vom 4. Au-
gust 2000 hat der Anmelder einen neuen, in der Sache jedoch unveranderten
Hauptanspruch vorgelegt, an den sich die Patentanspriche 2 bis 8 anschliel3en,
die bis auf einige grammatikalische Formulierungen mit den urspringlichen Pa-
tentansprichen 2 bis 8 Ubereinstimmen. Mit Beschlu® vom 16. August 2000 hat
die Prifungsstelle fur Klasse G 05 D des Deutschen Patent- und Markenamts die
Patentanmeldung mit der Begrindung zurickgewiesen, daf} einem Fachmann aus
der US-Patentschrift 4 019 653 auf Grund seines Fachwissens eine Einrichtung

mit allen im Hauptanspruch genannten Merkmalen bekannt sei.



Gegen diesen Beschlul} richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er beantragt,
den Beschluld aufzuheben und das Patent mit den dem Zuruckweisungsbeschluf3
zugrunde liegenden Patentansprichen 1 bis 8 zu erteilen, hilfsweise das Patent
mit dem im Beschwerdeschriftsatz vom 29. September 2000 eingereichten Haupt-
anspruch zu erteilen, sowie eine mundliche Verhandlung anzuberaumen, wenn

den Antragen auf Erteilung eines Patents nicht stattgegeben werden sollte.

Der Anmelder beantragt ferner,

Verfahrenskostenhilfe fur die Beschwerdegebuhr.

Ungeachtet des Vorliegens der personlichen und wirtschaftlichen Voraussetzun-
gen (vgl PatG § 132 Abs 1 Satz 1 iVm ZPO § 114 Satz 1) fur die Bewilligung der

Verfahrenskostenhilfe, bleibt dem Gesuch des Antragstellers der Erfolg versagt.

Neben diesen Voraussetzungen mul} die beabsichtigte Rechtsverfolgung, hier al-
so die Beschwerde, hinreichende Aussicht auf Erfolg (ZPO § 114 Satz 1) haben,
somit hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents bestehen (PatG § 130
Abs 1 Satz 1).

Hierzu ist im Hinblick auf den Charakter des Verfahrenskostenhilfeverfahrens als
einem summarischen Verfahren eine vorlaufige Wurdigung der Erfolgsaussichten

erforderlich, aber auch ausreichend.

Nach dieser Wirdigung sind hinreichende Erfolgaussichten jedoch zu verneinen.

Die Prufungsstelle fur Klasse G 05 D des Deutschen Patent- und Markenamts hat
in 2 Bescheiden und dem Zurlckweisungsbeschlul® insbesondere unter Hinweis
auf die US-Patentschrift 4 019 653 ausflhrlich und nachvollziehbar begriindet, wa-

rum die ursprunglichen Patentanspriche 1 bis 8 bzw die jeweils geltenden Patent-



anspruche 1 bis 8 nicht gewahrbar seien und die Ubrigen Unterlagen eigenstan-

dige Merkmale von erfinderischer Qualitat nicht erkennen lassen wirden.

Der Anmelder hat bisher hierzu sachlich nicht Stellung genommen, sondern an
den Patentanspriichen im wesentlichen grammatikalische Anderungen vorgenom-

men.

Eine vorlaufige Uberpriifung von Patentanspruch 1 nach Hauptantrag anhand des
Standes der Technik, insbesondere der US-Patentschrift 4 019 653 ergibt, wie im
Beschlul der Prufungsstelle fur Klasse G 05 D vom 16. August 2000 nachvollzieh-

bar begrindet ist, dal} sein Gegenstand nicht neu ist.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist um die Merkmale des ursprunglichen Pa-
tentanspruchs 2 erganzt. Im Bescheid vom 16. Juni 1993 hat die Prufungsstelle fur
Klasse G 05 D bereits mit Hinweis auf die US-Patentschrift 4 019 653 ausgeflhrt,
daR diese Merkmale nicht neu seien. Eine vorlaufige Uberpriifung von Patentan-

spruch 1 nach Hilfsantrag fuhrt deshalb zum gleichen Ergebnis.

Auch die Ubrigen Unterlagen lassen bei einer vorlaufigen Uberpriifung nichts er-

kennen, was einer Patenterteilung zugrunde gelegt werden konnte.

Eine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents besteht somit nicht.

Es ist auch nicht zu erkennen, dal® das Recht des Anmelders auf rechtliches Ge-
hor verletzt worden ist, indem die Prufungsstelle auf einen erneuten Bescheid vor
der Beschlul¥fassung verzichtet hat, da sie in 2 Bescheiden bereits sachlich zu
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 Stellung genommen hatte und durch die

eingereichten Patentanspriche keine neue Sachlage entstanden ist.

Somit besteht auch in diesem Punkt keine hinreichende Erfolgsaussicht der Be-

schwerde als Voraussetzung fur die Gewahrung von Verfahrenskostenhilfe.



Daher war das Gesuch auf Verfahrenskostenhilfe zurlickzuweisen. Die fur die Be-
schwerde zu entrichtende Gebuhr ist somit bis zum Ablauf von einem Monat nach
Zustellung dieses Beschlusses an die Zahlstelle des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts zu entrichten. Wird sie nicht entrichtet, so gilt die Beschwerde als nicht

erhoben.

Dr. Kellerer Schmoger Dr. Mayer Dr.-Ing. Kaminski
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