BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 23/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 009 966.1

(hier Antrag auf Verfahrenskostenhilfe fiir das Erteilungsverfahren)

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
21. September 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Zu seiner am 4. Marz 2005 eingereichten Patentanmeldung mit der Bezeichnung
~Fernbedienung” hat der Antragsteller am 29. Marz 2005 einen Antrag auf Verfah-
renskostenhilfe fur das Erteilungsverfahren gestellt, dem eine Erklarung tber sei-
ne personlichen und wirtschaftlichen Verhéltnisse sowie weitere Unterlagen beige-
fagt waren.

Mit Bescheid vom 10. Juni 2005 hat das Patentamt vom Antragsteller weitere Aus-
kiinfte erbeten. Es hat festgestellt, dass dieser seit 1998 knapp 700 Anmeldungen
eingereicht habe, darunter mehr als 300 Patentanmeldungen, im Ubrigen Ge-
brauchsmusteranmeldungen. Von Ausnahmen abgesehen sei jeweils Verfahrens-
kostenhilfe beantragt worden. Wegen der hohen Zahl von technisch breit gestreu-
ten Anmeldungen in Fachgebieten aus allen Sektionen der IPC von A bis H be-
stiinden Zweifel an der Angabe, der Anmelder sei auch der Erfinder.

Das Patentamt hat um Erlauterung gebeten, wie der Antragsteller diese hohe Zahl
von Erfindungen auf den unterschiedlichen Fachgebieten allein habe tatigen kon-
nen. Er solle zudem darlegen, welche Versuche zur Verwertung der Schutzrechte
er unternommen habe oder noch zu unternehmen gedenke und welche Reaktio-
nen er erhalten habe und zwar mit genauen Angaben nach Zeitraum, Art und Um-
fang. Gefragt wurde auch nach bereits verwerteten Schutzrechten und daraus er-
zielten Einkunften. Schliel3lich hat das Patentamt den Antragsteller aufgefordert,
seine Erklarung Uber die personlichen und wirtschaftlichen Verhaltnisse zu ergan-
zen, die offenbar unvollstdndig seien, da die angeblichen Ausgaben seine Einnah-
men erheblich Uberstiegen und die monatlichen Verpflichtungen gegeniber der
A...-Bank, die aus den der Erklarung beigeflgten Unterlagen hervorgingen, nicht
angegeben seien. Er solle darlegen, welche Patent- und Gebrauchsmusteranmel-
dungen er mit Darlehen in welcher Héhe finanziert habe. Seine Angaben solle der

Antragsteller mit entsprechenden Belegen glaubhaft machen. Falls diese nicht bei-



gebracht werden kénnten, kdnne er auch eine eidesstattliche Versicherung abge-
ben.

Fir die im Rahmen der Prifung des Antrags auf Verfahrenskostenhilfe notwendi-
ge Beurteilung der Aussicht auf Erteilung eines Patents hat das Patentamt die
deutsche Offenlegungsschrift DE 3 322 729 A1 als néachstliegenden Stand der
Technik genannt und darauf hingewiesen, dass u. a. Offenbarungsméangel vorla-
gen und die erfinderische Téatigkeit fehle, so dass eine Erteilung der Patentanspru-

che 1 und 20 nicht in Aussicht gestellt werden kénne.

In seiner Erwiderung vom 23. Juni 2005 hat der Antragsteller erklart, er habe alle
Angaben wahrheitsgemal} dargestellt. Er hat an Eides statt versichert, seine finan-
zielle Lage habe sich nicht gebessert, er allein sei Erfinder und Anmelder und un-
ternehme stets Verwertungsversuche. Der Antragsteller hat vorgetragen, er hand-
le nicht mutwillig, was das Bundespatentgericht (vgl. Az. 5 W (pat) 20/04) bestétigt
habe. Er habe allein im Jahr 2005 1000 Unternehmen kontaktiert, zu einigen sei er
gefahren, habe Prototypen gezeigt oder weiteres Vorgehen besprochen. Der Brief-
verkehr sei enorm grof3. Mit der Vermarktung klappe es noch nicht. Er habe die
Erfindung ,Fernbedienung” wahrend einer Veranstaltung mehreren Unternehmen
vorgestellt, die sie fur neu hielten und deren Email-Adressen beigefugt seien. Aus
dem mit der Erwiderung vorgelegten Steuerbescheid 2003 ergebe sich, dass er
keine anderen Einkinfte habe. Bis 2001 habe er seine Anmeldungen selbst mit
Darlehen finanziert. Das seien nicht etwa nur Ausnahmen, wie das Patentamt be-
hauptet habe. Der Antragsteller hat eine Forderungsaufstellung der B...
in C... sowie Kontoausziige bzw. Uberweisungsauftrage, die Uberweisun-
gen an das Deutsche bzw. Européische Patentamt betreffen, vorgelegt. Er wider-

spricht der fehlenden Patentfahigkeit.

Mit Beschluss vom 17. Oktober 2005 hat das Patentamt den Antrag auf Verfah-
renskostenhilfe zurlickgewiesen. Zur Begrindung ist ausgefuhrt, der Antragsteller
habe seine persoénlichen und wirtschaftlichen Verhéltnisse nicht vollstéandig darge-

legt und glaubhaft gemacht. Unter Bezugnahme auf die eidesstattlichen Erklarun-



gen ergaben sich Widerspruche zu Erklarungen in Parallelverfahren, nach denen
er zusatzliche Zahlungsverpflichtungen aus Darlehen in Hohe von monatlich € 850
habe. Laut Steuerbescheid 2003 habe der Antragsteller Einkiinfte aus Gewerbe-
betrieb. Hierliber habe seine Erklarung nichts enthalten. Sie sei daher diesbezig-
lich offenbar falsch. Die Deckungsliicke zwischen Einnahmen und den belegten
Ausgaben sei erheblich, und auch auf Nachfrage nicht erklart worden. Es sei voéllig
offen, wie der Antragsteller die dargelegten Fixkosten fir den Lebensunterhalt fur
sich und seine Frau bestreite. Es bestiinden daher erhebliche Zweifel an der Voll-
standigkeit der Erklarung. Nach Abzug der belegten Restforderungen in Hohe von
ca. 4.800 € fehle ein Beleg uUber die Restschuld von fast 40.000 €.

Schlie3lich sei der Antrag auf VKH mutwillig. Die Zahl 700 bei Anmeldungen sei
zum Zeitpunkt des Erlasses des Beschlusses bereits deutlich Uberschritten gewe-
sen. Es lage jedoch kein einziger Fall einer Verwertung vor, was den Schluss zu-
lasse, dass die Erfindertatigkeit am Bedarf vorbeigehe, was zur Verneinung der
Forderungswaurdigkeit fihren misse. Die Rechtsverfolgung sei somit schon mut-
willig, wenn eine nicht Verfahrenskostenhilfe beanspruchende Person von der Pro-
zessfuihrung absehen wirde. Aus der Ablehnung seines Antrags im vorliegenden
Fall entstehe dem Anmelder voraussichtlich kein wirtschaftlicher Nachteil, da nach
der Lebenserfahrung nicht zu erwarten sei, dass gerade die vorliegende Anmel-
dung im Gegensatz zu den 700 erfolgreich sein sollte.

Gegen den Beschluss des Patentamts hat der Antragsteller am 31. Oktober 2005
Beschwerde eingelegt. Eine Beschwerdegebuhr ist nicht entrichtet worden.

Er beantragt sinngemal3, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und ihm Ver-
fahrenskostenhilfe zu bewilligen. Zudem bittet er, das Beschwerdeverfahren be-

schleunigt durchzufuhren und ihm hierfur Verfahrenskostenhilfe zu gewahren.

Eine Begrindung der Beschwerde ist nicht eingegangen.



1. Die Beschwerde ist wirksam erhoben. Die Entrichtung einer Beschwerdegebuhr
ist nicht erforderlich, da Beschwerden in Verfahrenskostenhilfesachen gebihren-
frei sind (vgl. Anmerkung nach Gebuhrentatbestand 401 300 geméaR Anlage zu § 2
Abs. 1 PatKostG). Der gestellte Antrag auf Verfahrenskostenhilfe fir das Be-
schwerdeverfahren ist daher gegenstandslos.

2. Die zulassige Beschwerde ist nicht begrindet.

a) Der Senat hat bereits erhebliche Zweifel, ob die vom Antragsteller abgegebene
Erklarung Uber die personlichen und wirtschaftlichen Verhaltnisse tberhaupt
schlissig ist. Denn angesichts der dort angegebenen Schulden in H6he von
€ 45.000, die jedenfalls teilweise monatlich zurtickgeflihrt werden missen und de-
nen nur ein geringes Einkommen gegenibersteht, erscheint es nicht plausibel, wie
der Antragsteller und seine Ehefrau ihren Lebensunterhalt bestreiten. Hierauf hat-
te bereits das Patentamt im angegriffenen Beschluss zu Recht hingewiesen. Die
fehlende Schlissigkeit der Angaben in der Erklarung fur sich allein kénnte es
rechtfertigen, die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe abzulehnen.

b) Dies kann im Ergebnis jedoch dahinstehen, denn jedenfalls erscheint die
Rechtsverfolgung im vorliegenden Fall mutwillig im Sinne des § 114 Satz 1 ZPO
I. V. m. 8 130 Abs. 1 PatG, was zur Verweigerung der beantragten Verfahrenskos-
tenhilfe fur das Erteilungsverfahren fuhrt.

Nach der genannten Vorschrift erhéalt ein Antragsteller, der nach seinen personli-
chen und wirtschaftlichen Verhaltnissen die Kosten des Verfahrens nicht, nur zum
Teil oder nur in Raten aufbringen kann, auf Antrag Verfahrenskostenhilfe, wenn
hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents besteht und die Rechtsverfolgung
nicht mutwillig erscheint. Mutwillig handelt nach standiger Rechtsprechung, wer
sein Recht nicht in gleicher Weise verfolgt oder verteidigt, wie eine verstandige

und vermogende Person, die keine Verfahrenskostenhilfe erhalt und sich scheuen



wuirde, die Kosten fur eine Anmeldung, einen Antrag oder eine Beschwerde aufzu-
wenden (vgl. Schulte, PatG, 7. Auflage, 8§ 130, Rn. 53 m. w. N.). Es ist folglich
darauf abzustellen, ob auch eine nicht bedurftige Person bei verstandiger Wurdi-
gung der Sach- und Rechtslage unter Berilicksichtigung des Kostenrisikos ihr
Recht im Verfahren in gleicher Weise wahrnehmen wirde wie der Antragsteller.
Davon kann vorliegend nicht ausgegangen werden.

Nach den Feststellungen des Patentamts hat der Antragsteller die Zahl von
700 Anmeldungen (seit 1998) inzwischen deutlich Uberschritten. Eine wirtschaftli-
che Verwertung hat in keinem Fall bisher stattgefunden Dem widerspricht der An-
tragsteller nur insoweit, als er unterstreicht, bis 2001 die Aufwendungen fur seine
vielen Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen selbst getragen zu haben. Sei-
ne Anmeldetétigkeit Ubersteigt damit unstreitig diejenige eines mittleren Unterneh-
mens bei weitem. Eine groRe Zahl von Anmeldungen durch denselben Einzelan-
melder kann zwar fiur sich allein noch nicht die Annahme der Mutwilligkeit begrin-
den. Es ist jedoch davon auszugehen, dass bei dieser aul3ergew6hnlich grof3en
Zahl von Anmeldungen noch dazu auf unterschiedlichen Fachgebieten, die gerade
im Patentbereich mit erheblichen Kosten verbunden sind, eine verninftig denken-
de Partei weitere Verfahren nur dann betreiben wirde, wenn hinreichende Aus-
sicht auf wirtschaftliche Verwertung besteht. Zudem wiirde eine von wirtschaftli-
chen Uberlegungen geleitete Person alle ihr moglichen und zumutbaren Anstren-
gungen unternehmen, durch Verwertung der angemeldeten bzw. bestehenden
Schutzrechte jedenfalls einen Teil der entstandenen Kosten wieder zurickzufuh-
ren. Zu einem wirtschaftlich sinnvollen Verhalten kann es vor diesem Hintergrund
auch gehoren, anstatt weitere Anmeldungen zu tatigen, schwerpunktmafdig die

Verwertung der bestehenden Schutzrechte voranzutreiben.

Das Vorbringen des Antragstellers zur wirtschaftlichen Verwertung seiner Schutz-
rechte erscheint unter Berticksichtigung dieser Gesichtspunkte wenig substantiiert.
Der pauschal klingenden Angabe allein, er habe im Jahr 2005 1000 Firmen ange-
sprochen, kann kein nachhaltiges Bemihen um wirtschaftliche Verwertung ent-

nommen werden, zumal in der Vergangenheit kein einziger Fall einer Verwertung



zu verzeichnen war. Der Antragsteller belegt seine Verwertungsversuche aus-
schliel3lich an Hand von E-Mail-Listen Uberwiegend aus den Monaten April und
Mai 2005. Diesen ist zu entnehmen, dass er neben zahlreichen anderen Erfindun-
gen in erster Linie einen ,Super Motor” bei unterschiedlichen Adressaten bewor-
ben hat. Anschreiben, die ausschlie3lich die Erfindung ,Fernbedienung” betreffen,
sind den Listen nicht zu entnehmen. In der im Wortlaut vorgelegten E-Mail an die
Firma D... wird ausfuhrlich ein Lautsprecher-Gehduse vorgestellt und erst am
Ende auf Unterlagen Uber eine ,neue Fernbedienung und ein paar andere Sa-
chen” hingewiesen. Dabei soll wohl gerade mit dieser E-Mail an die laut Antrag-
steller von den teilnehmenden Firmen positiv aufgenommene Vorstellung der Er-
findung ,Fernbedienung” auf einer Messe angekntipft werden, da eingangs darauf
Bezug genommen wird. Dartber hinaus ergeben sich aus den Anlagen zum
Schreiben des Antragstellers vom 23. Juni 2005 Anhaltspunkte fiir die Annahme,
er erfinde am Bedarf vorbei, da in der Antwort eines Herrn E... u. a. auf die
Erfindung ,Verbrennungsmotor” deutliche Zweifel an einer wirtschaftlichen Ver-
wertbarkeit der dort genannten Ideen zum Ausdruck kommen. Nach Prufung der
vorgelegten Unterlagen ist festzustellen, dass nur eine einzige E-Mail zu einer Re-
sonanz in der Form gefuhrt hat, dass per Antwort vom 20. Juni 2005 um telefoni-
sche Kontaktaufnahme (mit Herrn F...) gebeten wurde. Nur insoweit kann
objektiv Uberhaupt von einem Verwertungsansatz die Rede sein, der aber nicht die
Erfindung ,Fernbedienung” betrifft.

Von dem bisherigen Anmeldeverhalten des Antragstellers und von seiner wirt-
schaftlichen Erfolglosigkeit kann zwar nicht automatisch auf die Mutwilligkeit der
jetzigen Anmeldung geschlossen werden (vgl. BPatG 42, 180, 187 - Verfahrens-
kostenhilfe). Es besteht aber gerade angesichts der Vielzahl bisheriger Anmeldun-
gen und Schutzrechte des Antragstellers Anlass, nach der wirtschaftlichen Ver-
wertung seiner Rechte zu fragen. Hat eine Verwertung bisher nicht stattgefunden,
so kann dies nach der Lebenserfahrung ein Indiz dafiir sein, dass auch mit der
konkreten verfahrensgegenstandlichen Anmeldung keine Verwertungsaussichten
verbunden sind. Jedenfalls handelt es sich offensichtlich nicht um eine besonders

erfolgversprechende Anmeldung, die der Annahme der Mutwilligkeit klar entge-



gensteht. Vielmehr verfiigen Fernbedienungen fur Gerate der Unterhaltungselekt-
ronik seit mehreren Jahren tber eine ausgereifte Technologie, so dass der Markt
daflr gesattigt sein durfte. Im vorliegenden Fall verstéarkt sich das Indiz fur die An-
nahme von Mutwilligkeit dadurch, dass bezogen auf die jetzige Anmeldung Ver-

wertungsansatze - wie oben ausgefihrt - kaum erkennbar sind.

Der Antragsteller hat aber eine Mitwirkungspflicht bei der Ermittlung der maf3gebli-
chen Tatsachen (8 118 Abs. 2 ZPO i. V.m. § 136 Satz 1 PatG), worauf ihn das
Patentamt bereits hingewiesen hat. Die im Hinblick auf die bisherigen Versuche,
seine vielen Anmeldungen zu verwerten, vorgelegten Unterlagen legen zumindest
nicht in der gebotenen Ausfihrlichkeit dar, welche konkreten Anstrengungen der
Antragsteller in den letzten Jahren (und nicht nur fir einen Zeitraum von 2 Mona-
ten eines Jahres) unternommen hat, um seine Anmeldungen zu vermarkten. Die
eidesstattliche Erklarung, dass er stets Verwertungsversuche unternehme, kann
eine eingehende Dokumentation dieser Versuche Uber einen langeren Zeitraum
nicht ersetzen. Die nur als lickenhaft zu bezeichnende Darlegung der Verwer-
tungsversuche durch den Antragsteller verstarkt im Ergebnis die Indizwirkung der
fehlenden Vermarktung seiner Schutzrechte. Aus dem Anmeldeverhalten sind an-
dererseits keine Anhaltspunkte erkennbar, die geeignet wéren, das sich aus der
bisherigen wirtschaftlichen Erfolglosigkeit ergebende Indiz fur eine Mutwilligkeit
der jetzigen Anmeldung zu entkraftigen. Der Antragsteller hat nicht erkennen las-
sen, dass er kinftig Konsequenzen aus der jahrelangen wirtschaftlichen Erfolglo-
sigkeit etwa in der Hinsicht ziehen kdnnte, seine Verwertungsstrategie zu Uber-
denken oder seine Erfindungstatigkeit auf ein spezielles Fachgebiet zu konzentrie-
ren, weil dort die Nachfrage nach Innovationen erkennbar groRer ausfallt. Ohne
Rucksicht auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten und die Anforderungen des
Marktes weiter Anmeldungen zu produzieren, lauft einem wirtschaftlich vertretba-
ren Verhalten entgegen und kann unter Bertcksichtigung aller Umsténde des Fal-

les nur als mutwillig erscheinen.



Nicht entscheidend zugunsten des Antragstellers kénnen im vorliegenden Verfah-
ren die Feststellungen der vom ihm zitierten Entscheidung des 5. Senats des Bun-
despatentgerichts (Az: 5 W (pat) 20/04) gewertet werden, da dort anders als im
vorliegenden Fall der Senat zum Ergebnis gekommen ist, dass der Anmelder sich
ausreichend um die Verwertung seiner Erfindungen bemiiht habe. Im Ubrigen hat
der 5. Senat inzwischen in zwei weiteren Verfahren des Beschwerdefiihrers be-
tont, dass der unbestimmte Rechtsbegriff der Mutwilligkeit stets wertend tberprift
werden misse, und ist in diesen Féllen zum Ergebnis gekommen, dass Mutwillig-
keit festzustellen und deshalb die Verfahrenskostenhilfe zu verweigern ist
(Az: 5 W (pat) 6/05 und 7/05).

Die Beschwerde war daher zuriickzuweisen.

gez.
Unterschriften



