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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ...

(hier: Gewahrung von Verfahrenskostenhilfe)

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 13. Juni 2022 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Phys. Dr. phil. nat. Zehendner, den Richter Dipl.-Ing. Univ. Rippel, die

Richterin Uhlmann, sowie den Richter Dipl.-Ing. Univ. Maierbacher

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2022:130622B8Wpat3.22.0



Der Beschluss der Patentabteilung 22 vom 17.11.2021 wird
aufgehoben.

Die Patentanmeldung wird zur Prifung und Entscheidung Gber den
Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe an das Deutsche

Patent-und Markenamt zurtckverwiesen.

Grinde

Der Beschwerdefiihrer wendet sich gegen die Versagung von Verfahrenskosten-

hilfe fur seine Patentanmeldung.

Er hat am 21. April 2021 unter Einreichung von Anmeldeunterlagen (Anmelde-
formular, Beschreibung, Zusammenfassung, Patentanspriiche) und von Angaben
Uber seine personlichen und wirtschaftlichen Verhaltnisse Verfahrenskostenhilfe fur
die Patentanmeldung 10 2021 002 095.2 mit der Bezeichnung ,,

“ beantragt.

Mit Schreiben vom 24. August 2021 hat die Patentabteilung 22 dem Beschwerde-
fuhrer mitgeteilt, dass seinem Antrag voraussichtlich nicht stattgegeben werden
kénne, da keine hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents bestehe. Es sei
keine Recherche lber den Stand der Technik durchgefiihrt worden, weil die
Erfindung nicht so deutlich und vollstandig offenbart sei, dass ein Fachmann sie
ausfuhren konne. Die beschriebenen Ausstattungen und Vorgehensweisen,
wonach die Platzierung mittels eines selbsttatig arbeitenden und selbstlernenden
Roboters durchgefiihrt werden solle, bezeichneten allenfalls allgemeines

fachmannisches Wissen, die beschriebenen Tatigkeit und Mallnahmen glichen 1:1



denen einer analog handelnden Person. Die Angabe ,selbstlernend” beschreibe ein
computerimplementiertes Verfahren, wobei eine fir den Fachmann ausfuhrbare
Beschreibung der Methode, wie die kinstliche Intelligenz aufgebaut sein misse, um
den beschriebenen technischen Zweck zu erfullen, der Anmeldung nicht zu
entnehmen sei. Eine Heilung des Mangels sei nicht mdglich, da die erforderlichen

erganzenden Angaben die Anmeldung in unzulassiger Weise erweitern wirden.

Mit Schreiben vom 26. Oktober 2021 hat der Antragsteller Einwendungen gegen
diesen Bescheid erhoben und vorgetragen, das Patentrecht gewahre die Anmel-
dung von Verfahrenspatenten, ohne die damit eng verbundenen Aggregate gleich-
zeitig schitzen lassen zu mussen. In der Anmeldung sei lediglich ein Arbeitsver-
fahren, aber kein Patentschutz fur mit kiinstlicher Intelligenz ausgestattete Roboter
beantragt. Dass ,das Robotersystem 1:1 einer in analoger Weise handelnden
Person gleiche®, sei wegen der Merkmale 1e und 1f sowie der héheren Prazision
mit gleichbleibender Qualitat beim Einsatz von autonom arbeitenden Systemen
nicht zutreffend und schade auch nicht, wie sich aus der Offenlegungsschrift
DE10 2009 051 583 A1, ergebe. Die Prifung der Anmeldung sei fur das
Verfahrenskostenhilfeverfahren zu ausufernd durchgefuhrt worden. Die Abwagung
der rechtlich schwierigen Abwagungs- und Auslegungsfragen gehdrten nicht in das
VKH-Verfahren sondern in das Hauptsacheverfahren. Fehlerhaft seien auch die

Ausfuhrungen zum mafR3geblichen Fachmann.

Mit dem Beschluss vom 17. November 2021 hat die Patentabteilung 22 des
Deutschen Patent- und Markenamts den Antrag auf Bewilligung von Verfahrens-
kostenhilfe zuriickgewiesen. Zur Begrindung hat sie sich auf den Zwischen-
bescheid vom 24. August 2021 bezogen, wonach der Gegenstand der Anmeldung
nicht so deutlich und vollstdndig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausflhren
kénne, sodass keine hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents bestehe und
deshalb Verfahrenskostenhilfe nicht gewahrt werden kénne. Hiergegen habe der

Antragsteller lediglich juristische Hinweise vorgebracht.






Gegen diesen ihm am 7. Februar 2022 zugestellten Beschluss richtet sich die
Beschwerde des Antragstellers vom 2. Marz 2022. Er rlugt die pauschale Bezug-
nahme auf den Zwischenbescheid und die fehlende Auseinandersetzung mit Argu-
menten aus seiner Eingabe, die er nochmals auffiihrt. Zudem sei der zustandige
Fachmann unzutreffend bestimmt worden und zudem sei in unzulassiger Weise
zuerst der Fachmann bestimmt worden, ohne dass dafur nach dem Stand der

Technik recherchiert worden sei.

Der Beschwerdefuhrer stellt den Antrag,

den Beschluss vom 17. November 2021 aufzuheben und auf den

Antrag vom 19. April 2021 Verfahrenskostenhilfe zu bewilligen.

Die Patentanspriiche 1 und 2 lauten:

1. Arbeitsverfahren, um Strandkérbe zu platzieren, bei dem

a) ein autonomes System, bestehend aus einem mittels kinstlicher
Intelligenz selbsttatig arbeitenden und selbstlernenden Roboter, die Soll-
Positionen von allen mit Markierungen an dem jeweiligen Strandabschnitt
vorgegebenen Strandkdrben mit einer Kamera visualisiert speichert

b) im Roboter von vornherein Ist-Positionen der Strandkérbe zu den
einzelnen Soll-Positionen in systematisierter und/oder in visualisierter Weise
abgespeichert werden

c) der Roboter sich auf dem Strandabschnitt von einem Ausgangspunkt
beginnend autonom fortbewegt und mit der Kamera die Ist-Positionen
visualisiert erfasst und mit inren Soll-Positionen vergleicht

d) der Roboter bei einer unzulassigen Abweichung einer ist-Position von
einer Soll-Position in Reichweite des Strandkorbes stoppt



e) der Roboter mit einem oder mehreren Roboterarmen, an dem oder an
denen sich jeweils ein Greifsystem entsprechend der jeweiligen Ausfihrung
der Strandkoérbe befindet, den abweichenden Strandkorb aufnimmt und
gegebenenfalls den Strandkorb fur diese Aufnahme vorher im Strandsand
zurechtrickt

f) der vom Roboter aufgenommene Strandkorb allein oder durch eine
Kombination von Eigenbewegungen des gesamten Roboters mit seinen
Armbewegungen gedreht und/oder geschwenkt und/oder transportiert wird,
bis die Soll-Position des Strandkorbs auf dem kiirzesten und/oder
schnellsten Weg erreicht ist und anschlieRend standsicher auf dem
Strandsand abgestellt werden kann

g) der Roboter die Platzierung des losgelassenen Strandkorbs durch
Vergleich von Ist- und Soll-Positionen tberprift und die Positionierung bei
fehlender Ubereinstimmung gemar der Punkte e) und f) wiederholt

h) der Roboter sich bei Standsicherheit des positionierten Strandkorbes in
seine Ausgangslage bringt und das Arbeitsverfahren gemaf der Punkte c)
bis g) solange fortsetzt, bis der visualisierte Zustand gemanR dem Punkt a)
innerhalb zulassiger Toleranzen erreicht ist

i) die Arbeitsablaufe nach den Punkten c) bis h) fur die unterschiedlichen
Ist-Positionen gemafld dem Punkt b) im Roboter vorprogrammiert sind

J) die gemal dem Punkt i) nicht gespeicherten Arbeitsablaufe nach den
Punkten c) bis h) mittels kinstlicher Intelligenz selbstlernend erfolgen und
permanent gespeichert werden



2. Arbeitsverfahren nach Anspruch 1, bei dem

a) der Roboter die aus einer Reihenfolge vertauschten Strandkdrbe vorher
sortiert, bevor er sie platziert

b) der Roboter in der Lage ist, die Sortierung auf einer nahe liegenden und
selbst ausgewahlten Freiflache vorzunehmen

Die Beschwerde gegen die Zurickweisung des Antrags auf Bewilligung von
Verfahrenskostenhilfe ist statthaft, 88 135 Abs. 3, 136 Abs. 1 PatG, § 127 ZPO, und
zulassig, insbesondere rechtzeitig innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Zurickweisungsbeschlusses (07.02.22) am 2. Méarz 2022 eingegangen. Gebuhren
sind bei der Beschwerde gegen die Versagung von VKH nicht zu entrichten.

Der angegriffene Zurtickweisungsbeschluss war aufzuheben und das Verfahren zur
erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt
zuriickzuverweisen, weil der zuldssige Antrag auf Bewilligung von Verfahrens-
kostenhilfe mit unzutreffender Begrindung und ohne eigene Recherche des

Standes der Technik durch die Patentabteilung zurtickgewiesen worden ist.

Gemal § 129 PatG i.V. m. 88 114 ff. ZPO erhalt ein Anmelder Verfahrenskostenhilfe
fur das Patenterteilungsverfahren, der nach seinen personlichen und wirtschaftli-
chen Verhaltnissen die Kosten des Erteilungsverfahrens nicht, nur zum Teil oder
nur in Raten aufbringen kann. Neben der hier aufgrund der eingereichten
Unterlagen unzweifelhaft fehlenden wirtschaftlichen Leistungsféahigkeit des Anmel-
ders setzt die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe voraus, dass der Antrag auf
Patenterteilung eine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat. Hinreichende Erfolgs-

aussicht ist gegeben, wenn keine unbehebbaren Patenthindernisse vorliegen und



wenn nach dem Gesamtinhalt der Anmeldungsunterlagen hinreichende Wahr-
scheinlichkeit fur die Bejahung einer erfinderischen Tatigkeit gegeben ist. Die
Beurteilung hat in einer summarischen Prifung zu erfolgen, deren Anforderungen
nicht Gberspannt werden durfen (vgl. Schulte, Patentgesetz, 11. Aufl., § 130 Rdnr.
49).

Diesen Anforderungen wird der Zurlckweisungsbeschluss nicht gerecht. Nach
lediglich summarischer Prufung ist der Zurlickweisungsgrund, dass das Patent nicht
ausfuhrbar seli, jedenfalls nicht gegeben. Bereits in dem Zwischenbescheid, auf den
in der Beschlussbegriindung durch die Patentabteilung Bezug genommen wird, wird
die mangelnde Ausfihrbarkeit des Gegenstands der Anmeldung dahingehend
begriindet, dass die beanspruchte und beschriebene Eigenschaft des das Ver-
fahren ausfihrenden Roboters, wonach dieser ,mit Hilfe der kunstlichen Intelligenz
selbstlernend” sein soll, als nicht heilbarer Mangel angesehen wird.

Nach Art einer ,unentrinnbaren Falle* bedirfe es entweder zusatzlicher Erlau-
terungen, die den Fachmann ggfs. in eine Lage versetzen wuirden, dass er den
Gegenstand der Anmeldung ausfuhren koénnte, wobei dies den Anmeldungs-
gegenstand jedoch zwangslaufig unzuldssig erweitern wirde. Oder der Anmelder
wirde auf diese Formulierung verzichten, was zur Folge hatte, dass es der

gesamten Anmeldung an einem erfinderischen Uberschuss fehlen wiirde.

Zwar hat die Patentabteilung im Ausgangspunkt zutreffend festgestellt, dass das
Merkmal ,mit Hilfe der kunstlichen Intelligenz selbstlernend* in den Anmelde-
unterlagen nicht hinreichend erlautert ist und dieser Mangel durch nachtragliche
Erlauterungen auch nicht mehr behoben werden kann, ohne die Anmeldung
unzulassig zu erweitern. Wie die Patentabteilung ebenfalls zutreffend festgestellt
hat, steht es dem Beschwerdefluhrer im Erteilungsverfahren jedoch offen, das
Merkmal aus den Patentanspriichen zu streichen.

Denn die urspringlich eingereichten Patentanspriche sind lediglich Formulierungs-
vorschlage, die der Patentanmelder wahrend des Prifungsverfahrens im Rahmen

der urspringlichen Offenbarung andern kann. Er hat somit die Mdéglichkeit, die



formulierte Eigenschaft durch offenbarte Verfahrensschritte und Ausstattungs-
merkmale zu ersetzen, oder das Merkmal zu streichen, sofern hierdurch nicht der
Gegenstand der Anmeldung unzulassig erweitert wird.

Die Patentabteilung sieht in einer solchen Streichung offenbar auch keine
unzulassige Erweiterung des Anmeldungsgegenstands, die auch aus Sicht des
Senats nicht gegeben ist.

Ohne entsprechende Recherchebelege zum Stand der Technik nicht nachvoll-
ziehbar begrindet ist jedoch die Schlussfolgerung der Patentabteilung, dass nach
der Streichung des Merkmals in der gesamten Anmeldung nichts verbleiben wiirde,
worauf mit Erfolg eine Patenterteilung gerichtet werden kdnnte.

Die Patentabteilung stitzt sich hierbei auf die pauschale Behauptung, wonach die
in der Anmeldung ,beschriebenen Ausstattungen und Vorgehensweisen eines
solchen, selbsttatig agierenden Roboters allenfalls allgemeines fachmannisches
Wissen bezeichnen® und ,in dieser speziellen Ausgestaltung allenfalls einfache
konstruktive Téatigkeiten und MalRnahmen beinhalten, die soweit nicht ohnehin
bekannt, eine erfinderische Tatigkeit nicht erkennbar begriinden kénnten, da sie
zudem 1:1 einer in analoger Weise handelnden Person gleichen wirden*.

Diese Behauptung wurde von der Patentabteilung jedoch weder differenziert
erlautert noch druckschriftlich belegt, nachdem die Patentabteilung nach eigener
Einlassung von einer eigenen Recherche zum Stand der Technik abgesehen hat.
Ohne die Bestimmung des Stands der Technik eignet sich diese Behauptung jedoch
gerade nicht fur eine nachvollziehbare Begrindung des Fehlens einer
erfinderischen Tatigkeit und damit der Erfolgsaussicht der Anmeldung. Hier ware
differenziert zu erlautern gewesen, welche der beanspruchten Verfahrensschritte
bzw. welche technischen Merkmale des das Verfahren ausfihrenden Roboters
jeweils als ,ohnehin bekannt®, als ,allgemeines fachmannisches Wissen“ und als
.einfache konstruktive Mal3inahmen* anzusehen sind, wobei fir ,,ohnehin bekannte*
und dem allgemeinen Fachwissen zuordenbare Merkmale von der Existenz
druckschriftlichen Stands der Technik in Form von Patent- und/oder Fachliteratur
auszugehen ist, die als Nachweis — zumindest nach einer durchgefiihrten

(vorlaufigen) Recherche — auch auffindbar sein sollte.
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Menschliche Handlungen durch technische Verfahren bzw. technische Mittel zu
ersetzen oder zu erleichtern, ist seit jeher ein Antrieb fur Erfindungen. Folglich mag
zwar der Ersatz bzw. die Umsetzung der Handlungen einer Person in ein
technisches Verfahren mit einer technischen Vorrichtung fir sich genommen
naheliegend sein, wie dies von der Patentabteilung im Zwischenbescheid
ausgefuhrt wird. Hierin kann jedoch noch keine Begriindung fiir eine mangelnde
erfinderische Tatigkeit gesehen werden. Fir den zustandigen Fachmann, der von
der Patentabteilung hinsichtlich seiner Qualifikation und seiner Erfahrung zutreffend
bestimmt wurde, ist dies zusammen mit der Aufgabe, dass ,Strandkorbe auf einer
definierten Flache an ihren optimalen Standorten mit maximaler Flexibilitdt immer
wieder auf ein Neues platziert werden kénnen, um mit verfugbarer Strand-
reinigungstechnik regelmaRig und durchgangig zu arbeiten“ erst der Ausgangs-
punkt seiner Uberlegungen. Ob er in einem solchen Fall erfinderisch tatig werden
muss, hangt davon ab, ob und ggfs. welche Lésungen es hierzu im Stand der
Technik bereits gibt, d. h. ob entsprechende Verfahrensablaufe bzw. —schritte mit
aus dem Stand der Technik bekannten Vorrichtungen bereits existieren, nahe-
liegend sind bzw. Gberhaupt in der Weise realisierbar sind, dass sie den in analoger
Weise ublichen Handlungen einer ein solches (ggfs. bekanntes) Verfahren durch-

fuhrenden Person 1:1 gleichen.

Gegenuber dem vom Anmelder selbst genannten Stand der Technik ist der
Anmeldungsgegenstand jedenfalls neu, aber auch das Vorliegen einer erfin-
derischen Tatigkeit kann damit nicht ausgeschlossen werden. In der DE 198 30 289
Al und der DE 20 2011 102 323 U1l werden jeweils Drehgestelle fur Strandkérbe
beschrieben, welche fir einen ortsfesten Einsatz vorgesehen sind. Sie weisen damit
von einer flexiblen Platzierbarkeit durch die Benutzer bzw. Benutzerinnen, die
anmeldungsgeman beibehalten werden soll (vergleiche Seite 2 der eingereichten
Beschreibung, zweiter Absatz), weg. Die lediglich im Zusammenhang mit der
Verwendung von bei der Strandreinigung gewonnenen Seegras genannte Druck-
schrift DE 199 37 900 Al liegt von dem Erfindungsgedanken noch weiter ab.
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Aus diesen Grunden und aus dem von der Patentabteilung im Zwischenbescheid
selbst genannten Grund, dass fur die Prifung der Erfolgsaussicht neben dem vom
Anmelder genannten Stand der Technik auch der von Amts wegen ermittelte Stand
der Technik zu berticksichtigen ist, war die angegriffene Entscheidung aufzuheben
und das Verfahren gemald 8 79 Abs. 3 PatG zur Durchfihrung einer (vorlaufigen)
Recherche zurickzuverweisen, da der Senat ohne eine entsprechend durchge-
fuhrte vorlaufige Recherche die Erfolgsaussichten einer Patenterteilung nicht

abschlieRend beurteilen kann.

Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren tber die Beschwerde entscheiden, da
der Beschwerdefuhrer keinen Antrag auf Durchfiuhrung einer miundlichen

Verhandlung gestellt hat und diese auch nicht sachdienlich erscheint, § 78 PatG.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt warr,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim
Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwaltin oder einen beim Bundesgerichts-

hof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Zehendner Uhlmann Rippel Maierbacher



