BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 36/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 42 24 137

hier: wegen Kostenfestsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
13. Marz 2000 durch den Vorsitzenden Richter Buhring, den Richter Hévelmann

und die Richterin Schuster

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Die Beschwerde des Antragstellers gegen den Kostenfestset-
zungsbeschluld der Patentabteilung 51 des Deutschen Pa-

tentamts vom 21. April 1997 wird zurickgewiesen.

Griinde

Am 22. Juli 1992 meldete L... ein Patent an. Gleichzeitig stellte er

einen Recherchen- sowie Prifungsantrag und beantragte Verfahrenskostenhilfe.

Durch Beschlu® des Patentamts vom 2. Oktober 1992 wurde dem Anmelder fur
das Patenterteilungsverfahren Verfahrenskostenhilfe mit Wirkung vom 25. Sep-
tember 1992 bewilligt.

Mit Bescheid vom 10. Oktober 1992 wies das Patentamt den Anmelder darauf hin,
dald der Prifungsantrag am 2. Oktober 1992 wirksam gestellt worden sei, und die
Anmeldung nunmehr im Prufungsverfahren unter dem Aktenzeichen
P 42 24 137.5-51 gefihrt werde. Das Ergebnis der Druckschriftenermittiung wurde
dem Anmelder durch Bescheid vom 25. November 1992 mitgeteilt.

Am 7. Januar 1993 beantragte der Anmelder unter Bezugnahme auf die Bewilli-
gung der Verfahrenskostenhilfe durch Patentanwalt Dr. K... dessen Beiordnung
als

Vertreter, die durch Beschlu® vom 15.Januar 1993 mit Wirkung vom

7. Januar 1993 bewilligt wurde.



Patentanwalt Dr. K... hat - beginnend mit einem am 18. Februar 1993 einge-
gangenen Schriftsatz - mehrfach zu Prufungsbescheiden und unter Vorlage neu-

gefaldter Ansprichen Stellung genommen.

Die Anmeldung wurde am 21. Januar 1993 offengelegt. Patentanwalt Dr. K... hat
die Vertretung am 16. August 1996 niedergelegt. Seine Beiordnung ist vom

Patentamt aufgehoben worden.

Mit Kostenberechnung vom 27. August 1996 stellte Patentanwalt Dr.-Ing. K... ua
eine 13/10-Gebuhr gem §2 Abs 2 Nr.1 Vertretergebuhren-Erstattungsgesetz
(VertrGeb ErstG) in der Fassung des Gesetzes vom 22. Oktober 1987 und eine
7/10-Gebuhr nach § 2 Abs 2 Nr. 1a PatVertrGeb (aF) in Rechnung.

Durch Kostenfestsetzungsbeschlul® vom 21. April 1997 wurde der Antrag unter
Hinweis darauf, dal} die Beiordnung erst nach der wirksamen Stellung des Pru-
fungsantrages und nach Abschlul® des Offensichtlichkeits- und Rechercheverfah-
rens erfolgt sei, insoweit zurtickgewiesen, als eine 13/10-Gebiuhr gem § 2 Abs 2
Nr. 1 PatVertrGeb fir das Anmelde- und Offensichtlichkeitsverfahren beansprucht
wurde, weil der Vertreter "im die Offensichtlichkeitsprifung betreffenden Verfah-
rensabschnitt" nicht mitgewirkt habe. Die Ubernahme der Vertretung und Beiord-
nung sei erst nach der wirksamen Stellung des Prifungsantrages durch den An-

melder erfolgt.

Gegen diesen am 24. April 1997 zugestellten Beschluld richtet sich die am
28. April 1997 eingegangene Beschwerde, mit der der Vertreter seinen Antrag auf
Erstattung von Kosten flr das Anmelde- und Offensichtlichkeitsverfahren weiter-
verfolgt. Die Beiordnung sei fur das gesamte Erteilungsverfahren als sowohl fur
das Offensichtlichkeits- als auch fur das Prufungsverfahren erfolgt. Zumindest der

halbe Geblhrensatz fir das Offensichtlichkeitsverfahren sei angefallen.



Im Ubrigen wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde ist gem § 62 Abs 2 Satz 4 PatG iVm § 7 Nr 3 VertrGeb ErstG
(1987), § 73 PatG statthaft. Die Beschwerde ist auch zulassig, jedoch nicht be-

grundet.

Das Patentamt hat den Antrag auf Festsetzung einer 13/10-Gebuhr nach § 2
Abs 2 Nr. 1 VertrGeb ErstG (1987) zu Recht zurickgewiesen, weil der Antrag-
steller weder bei der Patentanmeldung noch am Offensichtlichkeitsverfahren mit-
gewirkt hat. Zum Zeitpunkt der Beiordnung mit Wirkung vom 7. Januar 1993 war
kein Offensichtlichkeitsverfahren (mehr) anhangig, an dem der Vertreter hatte mit-

wirken kdnnen.

Die Offensichtlichkeitsprifung ist kein notwendiger Bestandteil des Patentertei-
lungsverfahrens. Sie entfallt, wenn schon beim Eingang der Anmeldung oder vor
dem Beginn des Offensichtlichkeitsverfahrens ein Prufungsantrag nach § 44 PatG
gestellt wird. Denn aufgrund eines solchen Antrags ist alsbald zu prifen, ob die
Anmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen genugt und ob der Gegenstand
der Anmeldung patentfahig ist (§ 44 Abs 1 PatG). Fir eine Prifung, ob die Anmel-
dung offensichtlich mit Mangeln behaftet oder ihr Gegenstand offensichtlich der
Patenterteilung nicht zuganglich ist, ist in diesem Falle kein Raum mehr. Da die
auf Antrag vorzunehmende vollstandige Prifung der Anmeldung inhaltlich weiter
geht, ist auch eine bei Eingang des Prifungsantrags bereits begonnene, aber
noch nicht abgeschlossene "Offensichtlichkeitsprufung" abzubrechen und in die
Prifung nach § 44 Abs 1 PatG Uberzuleiten (vgl Benkard, PatG 9. Aufl, § 42
Rdn 4; Busse, PatG 5. Aufl, § 42 Rdn 35).



Soweit Patentanwalt Dr. K... Tatigkeiten entfaltete, insbesondere zu den Pri-

fungsbescheiden Stellung nahm, wurde er bereits im Verfahren nach § 44 PatG
tatig. Hierfur ist ihm die 7/10-Gebuhr nach §2 Abs 2 Nr. 1a VertrGeb ErstG
(1987), entsprechend § 2 Abs 2 Nr 2 VertrGeb ErstG idF vom 16. Juli 1998 zuer-

kannt worden.

Patentanwalt Dr. K... steht auch nicht zusatzlich eine halbe Verfahrensgebuhr

gemall §4, §2 Abs 2 Nr 1 VertrGeb ErstG zu. Die Vorschrift des § 4 VertrGeb
ErstG findet nur Anwendung, wenn die Beiordnung sich erledigt hat, bevor der
beigeordnete Vertreter eine Tatigkeit gegenuber dem Patentamt entfalten konnte.

Das ist vorliegend nicht der Fall.

Entgegen der Meinung des Vertreters fallt bei einem gleichzeitig mit der durch ihn
getatigten Patentanmeldung gestellten Prafungsantrag fur den beigeordneten Pa-
tentanwalt die Gebuhr nach § 2 Abs 2 Nr. 1 VertrGeb ErstG jedoch an, und zwar
auch dann, wenn eine Mitwirkung am Verfahren nach § 42 PatG nicht erfolgt ist
(vgl BPatG BIPMZ 1996, 459).

Buhring Hovelmann Schuster

Ko



