BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 31/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2014 011 431.7

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
4. September 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys.
Dr. StroBner sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Friedrich, Dipl.-Phys. Dr. Zebisch

und Dr. Himmelmann beschlossen:

1. Der Beschluss der Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 6. September 2018 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prifung an die Patentabteilung 55 des Deut-

schen Patent- und Markenamts zurilickverwiesen.

ECLI:DE:BPatG:2019:040919B23Wpat31.18.0



Grinde

Der Anmelder hat am 1. August 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) Antrag auf Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung ,J... Gesetz-
Horbucher / J... Gesetzestexthérbuchreine gestellt. Die Anmeldung hat das
Aktenzeichen 10 2014 011 431.7.

Mit Schreiben vom 29. Marz 2018 (im DPMA eingegangen am 6. April 2018) hat
der Anmelder ,Antrag auf Wi(e)dereinsetzung fir beide Aktenzeichen” und ,Antrag
auf Zahlungserleichterung aufgrund von Bezug von Sozialleistungen nach dem
SGB XII* hinsichtlich der Vorgange mit den ,Aktenzeichen 10 2017 008 265.0 und
Aktenzeichen 10 2014 011 431.7* gestellt und ,um Zahlungserleichterung fur die
Az.:10 2014 011 431.7 und 10 2017 008 265.0" gebeten.

Die ,Prifungsstelle” (gemeint ist wohl Patentabteilung, s. 8 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
PatG) 55 des DPMA hat daraufhin mit Bescheid vom 19. April 2018 dem Anmelder
mitgeteilt, fur die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2014 011 431.7 sei
die 4. Jahresgebihr rechtzeitig gezahlt worden. Fur den Antrag des Anmelders auf
Zahlungserleichterung sei der Fachbereich fir Verfahrenskostenhilfe zustandig.

Von dort erhalte der Anmelder einen gesonderten Bescheid.

Mit Schreiben vom 18. April 2018 (im DPMA eingegangen am 24. April 2018) hat
der Anmelder Folgendes erklart:

.Rucknahme meiner folgenden Antrage:

Antrag auf Wi(e)dereinsetzung fur beide Aktenzeichen,

Antrag auf Zahlungserleichterung aufgrund von Bezug von Sozialleistungen nach
dem SGB XII

Aktenzeichen 10 2017 008 265.0 und Aktenzeichen 10 2014 011 431.7



hiermit, reiche ich ... meine Ricknahme ein.

Hiermit, ziehe ich meinen Antrag vom 29.03.2018 und vom 04.04.2018 zurtick und
reiche ... zeitgleich meinen Neuantrag fur die Aktenzeichen 10 2017 008 265.0
und Aktenzeichen 10 2014 011 431.7 ein. (Siehe Anlage!)“.

Ebenfalls mit Schreiben vom 18. April 2018 (im DPMA ebenfalls eingegangen am
24. April 2018) hat der Anmelder einen ,Antrag auf Verfahrenskostenhilfe fir das
Erteilungsverfahren und den Jahresgebuhren ... und einen Antrag auf Zahlungs-
erleichterung aufgrund von Bezug von Sozialleistungen nach dem SGB XII (,) far
die Aktenzeichen mit den Nummern: 10 2014 011 431.7 und 10 2017 008 265.0*

eingereicht.

Daraufhin hat die Patentabteilung 55 des DPMA mit Bescheid vom 30. Mai 2018
dem Anmelder erklart, seine Eingabe sei unklar, und den Patentanmelder um eine
eindeutige Erklarung gebeten, ob der Antrag auf Verfahrenskostenhilfe weiter be-
arbeitet werden solle.

Mit Schreiben vom 11. Mai 2018 (im DPMA eingegangen am 13. Juni 2018) hat
der Anmelder Folgendes erklart:

LAntrag auf Bewilligung von VKH

Aktenzeichen ... 10 2014 011 431.7 ...

hiermit, stelle ich einen VKH-Antrag fur das Verfahren mit Az.: 10 2014 011 431.7
... fir das ... Patenterteilungsverfahren ...".

Am 13. Juni 2018 hat der Anmelder u. a. fir das Aktenzeichen 10 2014 011 431.7
das amtliche Formular ,Erklarung tber die personlichen und wirtschaftlichen Ver-

haltnisse bei Verfahrenskostenhilfe* A bis D und H bis K eingereicht.

Mit Bescheid vom 28. Juni 2018 hat die Patentabteilung 55 des DPMA dem An-
melder mitgeteilt, der Bescheid vom 30. Mai 2018 sei nicht vollstdndig beantwortet

worden. Die Patentabteilung 55 hat den Anmelder aufgefordert, die im Bescheid



vom 30. Mai 2018 gestellten Fragen genau und konkret fir das Aktenzeichen
10 2014 011 431.7 zu beantworten.

Mit Beschluss vom 6. September 2018 hat die Patentabteilung 55 des DPMA den
Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe zuriickgewiesen, weil unklar sei,
ob der Anmelder seinen Verfahrenskostenhilfeantrag vom 6. April 2018 zurick-

ziehe oder aufrechterhalte.

Gegen den Beschluss vom 6. September 2018 hat der Anmelder am 12. Septem-
ber 2018 Beschwerde erhoben. Der Anmelder beantragt u. a. Bewilligung von

Verfahrenskostenhilfe.

Die ,Prifungsstelle” (gemeint ist wohl Patentabteilung, s. 8 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
PatG) 55 des DPMA hat der Beschwerde nicht abgeholfen und sie mit Schreiben
vom 19. September 2018 dem Bundespatentgericht vorgelegt.

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde ist zulassig. Insbesondere sind Beschwerden in Verfahrenskos-
tenhilfesachen nach Anlage B | zu § 2 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 PatKostG geblih-
renfrei. Die Beschwerde hat in der Sache insoweit Erfolg, als der Beschluss der
Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. September
2018 aufgehoben und die Sache zur weiteren Prifung an die Patentabteilung 55

des Deutschen Patent- und Markenamts zurtickverwiesen wird.

Der Anmelder hat seinen Verfahrenskostenhilfeantrag flur das Patenterteilungs-
verfahren mit dem Aktenzeichen 10 2014 011 431.7 vom 6. April 2018 zwar mit



Schreiben vom 18. April 2018 (im DPMA eingegangen am 24. April 2018) zurick-
genommen, im selben Schreiben aber fir dieses Patenterteilungsverfahren und
fur eventuell zu zahlende Jahresgebiihren einen neuen Antrag auf Verfahrens-
kostenhilfe gestellt. Zudem hat der Anmelder am 13. Juni 2018 fir dieses Verfah-
ren seinen ,Antrag auf Bewilligung von VKH* wiederholt. Insofern war der Be-
schluss der Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
6. September 2018 aufzuheben.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat noch nicht entschieden, ob hinrei-
chende Aussicht auf Erteilung des unter dem Aktenzeichen 10 2014 011 431.7
angemeldeten Patents besteht, was nach 8 130 Abs. 1 Satz 1 PatG Vorausset-
zung fur den Erhalt von Verfahrenskostenhilfe ist. Insofern hat das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt noch nicht in der Sache selbst entschieden, weshalb die Sa-
che nach § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG zur weiteren Prufung an die Patentabtei-

lung 55 des Deutschen Patent- und Markenamts zurlickzuverweisen ist.

1. Um Verfahrenskostenhilfe im Patenterteilungsverfahren zu erhalten, muss der
Anmelder nach 8§ 130 Abs. 1 Satz 1 PatG einen entsprechenden schriftlichen (s.
§ 135 Abs. 1 Satz 1 PatG) Antrag stellen. Aus dem Antrag muss sich eindeutig
ergeben, fur welches Verfahren und in welchem Umfang der Antragsteller Verfah-
renskostenhilfe begehrt (Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 8. Aufl. 2016,
§ 130 Rn. 8 m. w. N.). Eine Wiederholung des Antrags ist zulassig (Schulte/Schell,
Patentgesetz, 10. Aufl. 2017, § 130 Rn. 6 m. w. N.).

Fur die Auslegung von Verfahrenshandlungen gilt, dass dann, wenn eine Verfah-
renshandlung eindeutig ist, eine Auslegung nicht in Betracht kommt. Objektiv
mehrdeutige Verfahrenshandlungen sind unwirksam, weil ihre Tragweite aus
Grinden der Rechtssicherheit klar sein muss. Das gilt nicht, wenn der unklaren
Verfahrenshandlung im Wege der Auslegung ein bestimmter Sinn zugeordnet
werden kann. Dabei ist nicht am Wortlaut zu haften, sondern der wirkliche Wille zu

erforschen (s. 8 133 BGB). Zu bericksichtigen ist, was nach der Rechtsordnung



und der Interessenlage des Erklarenden verninftig ist (Schulte, a. a. O., Einleitung
Rn. 130 m. w. N.).

Der Antragsteller hat mit Schreiben vom 29. Marz 2018 (im DPMA eingegangen
am 6. April 2018) einen ,Antrag auf Zahlungserleichterung aufgrund von Bezug
von Sozialleistungen nach dem SGB XII* hinsichtlich der Vorgange mit den ,Ak-
tenzeichen 10 2017 008 265.0 und Aktenzeichen 10 2014 011 431.7“ gestellt und
»,um Zahlungserleichterung fur die Az.: 10 2014 011 431.7 und 10 2017 008 265.0"
gebeten. Damit hat der Antragsteller schriftlich einen Antrag auf Verfahrenskos-
tenhilfe im Verfahren zur Erteilung des Patents mit dem Aktenzeichen
10 2014 011 431.7 nach 8 130 Abs. 1 Satz 1i. V. m. 8 135 Abs. 1 Satz 1 PatG fir
das Patenterteilungsverfahren und den fur dieses Patent gegebenenfalls zu
zahlenden Jahresgebuhren gestellt, was die ,Prufungsstelle® (gemeint ist wohl
Patentabteilung, s. 8 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 PatG) 55 des DPMA auch zutreffend
erkannt hat, weil sie dem Anmelder mit Bescheid vom 19. April 2018 mitgeteilt hat,
fur den ,Antrag auf Zahlungserleichterung® sei der ,Fachbereich fir
Verfahrenskostenhilfe zustandig®, von wo aus der Anmelder einen gesonderten
Bescheid erhalte.

Zwar hat der Anmelder mit Schreiben vom 18. April 2018 (im DPMA eingegangen
am 24. April 2018) seinen ,Antrag auf Wi(e)dereinsetzung“ und seinen ,Antrag auf
Zahlungserleichterung“ hinsichtlich des Patenterteilungsverfahrens mit dem Ak-
tenzeichen 10 2014 011 431.7 zuriickgenommen, zugleich aber hinsichtlich dieses
Patenterteilungsverfahrens einen ,Neuantrag“ auf Erhalt von Verfahrenskosten-
hilfe gestellt. Die Ricknahme seiner Antrage ist als Reaktion auf den Bescheid der
~Prafungsstelle” (gemeint ist wohl Patentabteilung, s. 8 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
PatG) 55 des DPMA vom 19. April 2018 zu verstehen, mit dem dem Anmelder
u.a. mitgeteilt wurde, fur die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen
10 2014 011 431.7 sei die 4. Jahresgebuhr rechtzeitig gezahlt worden. Die
Auslegung des Schreibens des Anmelders vom 18. April 2018 (im DPMA
eingegangen am 24. April 2018) ergibt, dass der Anmelder seine am 6. April 2018



gestellten Antrage auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und auf Gewé&hrung
von Verfahrenskostenhilfe fir das Patenterteilungsverfahren mit dem
Aktenzeichen 10 2014 011 431.7 zwar zuriickgenommen, aber zugleich fur dieses
Patenterteilungsverfahren  einen neuen Antrag auf Gewadhrung von
Verfahrenskostenhilfe gestellt hat. Denn der Anmelder hat in seinem Schreiben
vom 18. April 2018 (im DPMA eingegangen am 24. April 2018) ,zeitgleich” einen
.Neuantrag fur die Aktenzeichen ... 10 2014 011 431.7“ eingereicht. Zudem hat
der Anmelder mit Schreiben vom 11. Mai 2018 (im DPMA eingegangen am
13. Juni 2018) einen Antrag auf Erhalt von Verfahrenskostenhilfe fir das
Patenterteilungsverfahren mit dem Aktenzeichen 10 2014 011 431.7 gestellt, was
maoglich war, weil die Wiederholung des Antrags auf Gewahrung von

Verfahrenskostenhilfe zulassig ist (Schulte/Schell, a. a. O.).

Der Anmelder hat zwar seinen mit Schreiben vom 29. Marz 2018 (im DPMA ein-
gegangen am 6. April 2018) gestellten Antrag auf Gewéahrung von Verfahrens-
kostenhilfe fir das Patenterteilungsverfahren mit dem Aktenzeichen
10 2014 011 431.7 mit Schreiben vom 18. April 2018 (im DPMA eingegangen am
24. April 2018) =zuruckgenommen, aber im selben Schreiben fur dieses
Patenterteilungsverfahren  einen neuen Antrag auf Gewadhrung von
Verfahrenskostenhilfe fiir das Patenterteilungsverfahren und gegebenenfalls fur
das Patent zu zahlende Jahresgebihren gestellt und diesen Antrag mit Schreiben
vom 11. Mai 2018 (im DPMA eingegangen am 13. Juni 2018) wiederholt. Insofern
konnte die Patentabteilung 55 des DPMA nicht mit Beschluss vom
6. September 2018 den Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe mit der
Begriindung zurickweisen, es sei nicht klar erkennbar, ob der Anmelder den
Verfahrenskostenhilfeantrag zurtickgezogen oder aufrechterhalten habe. Nur am
Rande sei erwéhnt, dass ein Antrag nicht mit der Begrindung zuriickgewiesen

werden kann, der Antrag sei (moglicherweise) nicht gestellt worden.

Aus den genannten Grunden war der Beschluss der Patentabteilung 55 des
DPMA vom 6. September 2018 aufzuheben.



2. Eine Zuruckverweisung nach 8§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG kommt insbeson-
dere dann in Betracht, wenn das DPMA in der Sache noch nicht selbst entschie-
den hat. Dies ist insbesondere der Fall, wenn — wie hier — das DPMA unrichtig da-
von ausgegangen ist, dass ein Antrag zurickgenommen worden sei
(Busse/Engels, a. a. O., 8 79 Rn. 79). An einer Sachentscheidung des DPMA fehlt
es, wenn bei der Entscheidung des DPMA die Patentfahigkeit der Erfindung keine
Rolle gespielt hat (Schulte/Pischel, a. a. O., 8 79 Rn. 20). Hierher gehdren die
Félle, in denen die Entscheidung des DPMA allein auf formalen Griinden beruht
und eine Prifung auf Patentfahigkeit noch aussteht (Benkard/Schafers/Schwarz,
Patentgesetz, 11. Aufl. 2015, § 79 Rn. 44).

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat noch nicht entschieden, ob hinrei-
chende Aussicht auf Erteilung des unter dem Aktenzeichen 10 2014 011 431.7
angemeldeten Patents besteht, was nach 8 130 Abs. 1 Satz 1 PatG Vorausset-
zung fur den Erhalt von Verfahrenskostenhilfe ist. Insofern hat das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt noch nicht in der Sache selbst entschieden, weshalb die Sa-
che nach § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG zur weiteren Prufung an die Patentabtei-

lung 55 des Deutschen Patent- und Markenamts zurlickzuverweisen ist.

3. Im Blick darauf, dass der Anmelder am 13. Juni 2018 fur das Aktenzeichen
10 2014 011 431.7 das amtliche Formular ,Erklarung Uber die personlichen und
wirtschaftlichen Verhdltnisse bei Verfahrenskostenhilfe* hinsichtlich der Buchsta-
gen A bis D und H bis K, nicht aber die unter E bis G zu erklarenden Angaben
eingereicht hat, wird darauf hingewiesen, dass eine unvollstdndige Ausfullung des
Vordrucks unschadlich ist, wenn die Liicken durch beigefligte Anlagen ohne weite-
res geschlossen werden kénnen (Schulte/Schell, a. a. O., 8 130 Rn. 9 m. w. N.).



Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem Anmelder das Rechtsmittel der Rechtsbe-
schwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie
nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmangel gertgt wird, nam-
lich

1. dass das beschlielRende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

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

4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre-
ten war, sofern er nicht der Filhrung des Verfahrens ausdrtcklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. dass der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist,
bei der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt wor-
den sind, oder

6. dass der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses

schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als
Bevollmachtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, ein-
zureichen oder

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmach-
tigten in elektronischer Form. Zur Entgegennahme elektronischer Dokumente ist
die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs bestimmt. Die elektronische

Poststelle des Bundesgerichtshofs ist Uber die auf der Internetseite
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www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege er-
reichbar. Die Einreichung erfolgt durch die Ubertragung des elektronischen Doku-
ments in die elektronische Poststelle. Elektronische Dokumente sind mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur oder mit einer fortgeschrittenen elektroni-

schen Signatur zu versehen.

Dr. StroRner Dr. Friedrich Dr. Zebisch Dr. Himmelmann

pro



