BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 54/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS
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Sitzung vom 11. Mai 2006 durch ...
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08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Am 1. Dezember 1997 reichte die Anmelderin unter der Beanspruchung der Priori-
tat einer US-Anmeldung vom 19. Dezember 1996 die internationale Anmeldung
PCT/US97/21744 ein, die - nach erfolgtem Eintritt in die nationale Phase - beim
Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 197 82 177.4-53 mit
der Bezeichnung ,Verfahren und Einrichtung zur Durchfiihrung von TLB-Shoot-

down-Operationen in einem Multiprozessorsystem* gefuhrt wird.

Im Juni 1999 stellte sie Prifungsantrag. Mit (erstem) Prifungsbescheid vom
29. April 2003 wies die Prufungsstelle fur Klasse G 06 F, die zu diesem Zeitpunkt
noch nicht mit Dipl.-Ing. A..., sondern mit Dipl.-Ing. B... besetzt war,
darauf hin, die Patentanspriche seien mangels erfinderischer Tatigkeit nicht ge-
wahrbar. Auf die Eingabe der Anmelderin vom November 2003, mit der sie gean-
derte Patentanspriiche 1, 8 und 14 einreichte und sich mit dem entgegengehalte-
nen Stand der Technik auseinandersetzte, teilte dieselbe Prifungsstelle, wie-
derum noch nicht besetzt mit Dipl.-Ing. A..., sondern mit Dr. rer.nat. C..., mit
(zweitem) Prufungsbescheid vom 25. November 2003 mit, dass die Patentertei-
lung in Aussicht gestellt werden kdnne, die Unterlagen aber noch Mangel aufwie-
sen; die Unteranspriiche und die Beschreibung seien an die geanderten Patentan-
spruche anzupassen, die Figuren und die Beschreibung seien zu Uberarbeiten und
die Entgegenhaltungen in der Beschreibungseinleitung zu wirdigen. Die Anmelde-
rin reichte hierauf im Februar 2004 geéanderte Patentanspriche 1 bis 15, zum Tell

geadnderte Beschreibungsseiten sowie geanderte Figuren ein.



Eine Sachstandsanfrage der Anmelderin mit Schriftsatz vom 6. Juli 2004 wurde
von der Prufungsstelle mit formularmaRigem Bescheid vom 22. Juli 2004 dahinge-
hend beantwortet, dass die Anmeldungen aus Griinden der Gleichbehandlung in
der Regel in der Reihenfolge des Eingangs eines wirksamen Prifungsantrags
bzw. einer Erwiderung auf einen Sachbescheid bearbeitet wirden. Die Anmelderin
wies die Prufungsstelle mit Schriftsatz vom 29. Juli 2004 darauf hin, dass die Pa-
tenterteilung in Aussicht gestellt worden sei und sich die Unterlagen seit der Ein-
gabe vom Februar 2004 in einer erteilungsreifen Fassung befanden. Sie wandte
sich zudem mit Schriftsatz vom 6. Oktober 2004 an den Prasidenten des Patent-
amts, in dem sie u. a. ausfuhrt, sie habe von der Geschaftsstelle erfahren, dass
der Prifer gewechselt habe und nunmehr Dipl.-Ing. A... mit der Sache befasst
sei, und sie bitte um Unterstitzung fir einen beschleunigten Abschluss des Pri-
fungsverfahrens. Diese Eingabe wurde vom Leiter der Hauptabteilung 1 mit
Schreiben vom 22. Oktober 2004 beantwortet, u. a. mit dem Hinweis, dass ein
Pruferwechsel stattgefunden habe, so dass der neu zusténdige Prufer nicht unmit-

telbar habe entscheiden konnen, sondern sich erst in den Fall einarbeiten musse.

Mit Bescheid vom 17. November 2004 teilte die Prifungsstelle fur Klasse G 06 F,
besetzt mit einer Angestellten des mittleren Dienstes, mit dem Zusatz ,Auf Anord-
nung des Prufers” der Anmelderin folgendes mit: ,Die Anmeldung befindet sich
nicht im erteilungsreifen Zustand (vgl. z. B. Patentanspriiche 1, 13 mit BPatGE
.Mikroprozessor”). Gegebenenfalls ist auch noch eine Nachrecherche erforder-
lich.”

Mit Schriftsatz vom 26. November 2004 hat die Anmelderin gebeten, den Prufer
der Prufungsstelle fur Klasse G 06 F, Dipl.-Ing. A..., von der weiteren Prifung
der Patentanmeldung wegen Besorgnis der Befangenheit gemall § 27 PatG
I. V. m. 8§ 42 ZPO zu entbinden und dies mit dem Verhalten des Prufers im vorlie-
genden Verfahren in Verbindung mit dem friheren Verhalten in anderen Prifungs-
verfahren (Patentanmeldungen P 42 13 073.5-53, P 43 91 002.5-53,
197 82 106.5-53 und 199 34 515.5; diese sind Gegenstand der Beschwerdever-



fahren 10 W (pat) 15/05, 10 W (pat) 38/05, 10 W (pat) 39/05 und 10 W (pat) 41/05)
begrindet.

Im vorliegenden Verfahren gebe die Art und Weise der Sachbehandlung Anlass,
an der Unvoreingenommenheit und Obijektivitat des Prifers zu zweifeln. Der Ein-
druck der mutwilligen Verfahrensverzogerung erharte sich durch die nunmehr
ubermittelte Mitteilung vom 17. November 2004. Wenn der Prifer lediglich der
Auffassung gewesen ware, dass unter Beachtung der (nicht rechtskraftigen) Ent-
scheidung des BPatG ,Mikroprozessor* Zweifel am Vorliegen eines Rechtsschutz-
interesses an mehreren nebengeordneten Patentansprichen bestiinden, hatte er
dies sofort in einem kurzen Prifungsbescheid anmerken kénnen. Der Anmelderin
ware es relativ leicht gefallen, das Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses an die-
sen Patentansprichen zu begrinden. Weit schwerer wiege der zweite Satz der
Mitteilung. Die Anklndigung, dass sich der Prifer zu einer Nachrecherche veran-
lasst sehe, sei nur vor dem Hintergrund der mutwilligen Verfahrensverzogerung
plausibel, nachdem in dieser Patentanmeldung bereits zwei Recherchen von zwei
unabhangigen Behoérden durchgefiihrt worden seien, namlich einerseits die inter-
nationale Recherche und das international vorlaufige Prufungsverfahren und an-
dererseits die Recherche und das Prifungsverfahren des Deutschen Patent- und
Markenamts durch die vorherigen Prufer Dipl.-ing.B... und Dr.C....
Der danach damit befasste Prufer habe somit nicht den geringsten Anlass anzu-
nehmen, von den vorherigen Prifern sei ein relevanter Stand der Technik Uberse-
hen worden. Zudem durfte dem Prufer bewusst sein, dass die Anmelderin Uber die
mit Prifungsbescheid vom 25. November 2003 in Aussicht gestellte Erteilung des
Patents bereits von ihrem Vertreter unterricht worden sei, so dass die Art der Wei-
terflhrung des Priufungsverfahrens somit auch das Verhéltnis zwischen der An-
melderin und ihrem Vertreter belaste. Auch musse sich die Prufungsstelle an ihre
mit Prufungsbescheid vom 25. November 2003 ergangene amtliche Mitteilung
Uber die voraussichtliche Erteilung des Patents aus Grinden des Vertrauens-
schutzes auch dann festhalten lassen, wenn innerhalb der Prifungsstelle der zu-

standige Prufer wechsle. Eine Ausnahme kénne allenfalls dann bestehen, wenn



ein relevanter Stand der Technik auftauche, der bisher unbericksichtigt geblieben
sei. Eine solche Ausnahme liege aber nicht vor, denn der Prufer wolle erst noch
nach einem solchen Stand der Technik recherchieren, was nicht plausibel sei und
sich lediglich mit einer mutwilligen Verfahrensverzégerung erklaren lasse. Diesen
Eindruck habe die Anmelderin nicht nur im vorliegenden Verfahren, sondern nahe-
zu in sdmtlichen anderen Patentanmeldungen, die von diesem Prufer betreut wer-
den, gewonnen; insoweit werde auf die Ablehnungsgesuche der oben genannten
Verfahren, insbesondere auf das Ablehnungsgesuch vom 6. Februar 2004 in der

Patentanmeldung P 43 91 002.5-53 verwiesen.

In der dienstlichen AuRerung des Prifers vom 22. Dezember 2004 hat der Priifer
erklart, beztglich nebengeordneter Patentanspriiche entscheide die Prifungsstel-
le anhand des fur den Anmeldezeitpunkt geltenden Patentgesetzes unter Berlick-
sichtigung der Rechtsprechung, wobei die Prufungsstelle die Entscheidung ,Mikro-
prozessor® des BPatG, auch wenn diese zurzeit noch nicht rechtskraftig sei, fur
zutreffend erachte; aufgrund dieses Rechtsstandes sei das vorliegende Patentbe-
gehren nicht gewahrbar. Im Hinblick auf den fur das Prifungsverfahren geltenden
Amtsermittlungsgrundsatz sei es, wenn eine Prufungsstelle der Auffassung sei
bzw. Zweifel bestiinden, dass noch entgegenstehender Stand der Technik vorhan-
den sei, Pflicht der Prufungsstelle, eine Nachrecherche durchzufuhren. Die vorlie-
gende Anmeldung sei in die IPC-Klasse G 06 F 13/14 einklassifiziert worden und
betreffe einen TLB (Translation Lookaside Buffer). FUr TLB's existierten von der
Prufungsstelle angelegte Privatklassen (DEKLA), und zwar die Klassen G 06 F
12/10 TLB und G 06 F 12/08 TLB. Die bisher entgegengehaltenen Druckschriften
seien in den Klassen G 06 F 12/12 und G 06 F 12/10 klassifiziert. Die Prifungs-
stelle halte daher noch eine Nachrecherche in den oben genannten Privatklassen
fur erforderlich. Da die Anmeldung somit nicht in erteilungsreifem Zustand sei, seli
diese zur Bearbeitung in den Zeitrang nach Eingabe eingereiht worden. Ein be-
grindetes Beschleunigungsgesuch, das ein Vorziehen der Bearbeitung der

Anmeldung erméglichen wirde, liege nicht vor.



Auf die dienstliche AuBerung des Priifers hat die Anmelderin vorgetragen, die
dienstliche AuRerung gehe nicht auf den wesentlichen Umstand ein, dass die Prii-
fungsstelle nach vorausgegangener internationaler Recherche und Prifung sowie
anschlieBender Recherche und Prifung durch zwei Prifer des DPMA bereits mit
Prufungsbescheid vom 25. November 2003 die Patenterteilung in Aussicht gestellt
habe. Ebenso wenig enthalte sie Ausfihrungen dazu, weshalb der Prifer bei
Ubernahme einer Akte, in der bereits die Patenterteilung in Aussicht gestellt wor-
den sei, nicht sofort mit der Weiterprifung begonnen und einen entsprechenden
Bescheid oder Erteilungsbeschluss erlassen habe. Auch inhaltlich sei die dienstli-
che AuBerung nicht zutreffend. Die Entscheidung des BPatG ,Mikroprozessor* sei
vorliegend kaum einschlagig, da der dort getroffenen Entscheidung eine andere
Anspruchskonstellation zugrunde gelegen habe. Vor allem aber konne die dienstli-
che AuRerung nicht erklaren, weshalb der Prifer zu der Auffassung gelangt sei,
dass noch entgegenstehender Stand der Technik vorhanden sein kénne, bzw.
weshalb Zweifel an der Vollstandigkeit der Recherche der vorherigen Prifer be-
stiinden. Zum einen sei eine der im internationalen Recherchenbericht aufgefuhr-
ten Druckschriften auch der Klasse G 06 F 12/08 zugeordnet, so dass auch die
vom Prifer jetzt genannten Klassen zumindest in die internationale Recherche
einbezogen worden seien. Zum anderen sei nicht nachvollziehbar, weshalb der
Priufer aufgrund fehlender Druckschriften in den genannten Klassen zu der Auffas-
sung gelange, diese Klassen seien nicht recherchiert worden; schlie3lich sei es
ohne weiteres denkbar, dass bei einer Recherche keine Druckschriften in diesen
Klassen gefunden worden seien, zumal einiges dafir spreche, dass sowohl die in-
ternationale Recherchenbehdrde als auch die vorherigen deutschen Prifer bereits
den nachstkommenden Stand der Technik gefunden hatten. Die vorgeblich nicht
erfolgte Recherche in irgendwelchen ,Privatklassen” der Prufungsstelle erweise
sich somit als Scheinargument, mit dem der Priufer zu verdecken suche, dass es
keine ernsthaften Griinde fur eine Nachrecherche gebe. Der Prifer bringe lediglich
zum Ausdruck, dass er die Patentanmeldung trotz der in Aussicht gestellten Ertei-
lung entgegen der Prifungsrichtlinien und ohne sachliche Griinde wieder in den

Anfang seiner ,Bearbeitungs-Pipeline* eingereiht habe.



Die Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Be-
schluss vom 1. August 2005 den Antrag auf Ablehnung wegen Befangenheit als
unbegriindet zuriickgewiesen. Zur Begrindung ist ausgefuhrt, die von der Anmel-
derin vorgebrachten Grinde rechtfertigten bei verninftiger Betrachtung nicht die
Befluirchtung, der Prufer Dipl.-Ing. A... stehe der Anmeldung nicht unvorein-
genommen und unparteiisch gegenuber. Insbesondere lasse sich nicht feststellen,
dass er das Verfahren mutwillig verzogere oder zu verzogern beabsichtige. Nach-
recherchen seien im Normalfall zwar nach Méglichkeit zu vermeiden, jedoch in
Ausnahmefallen sinnvoll und notwendig. Zu diesen gehore das vorliegende Ver-
fahren. Wenn die Patentanmeldung im Kern einen ,Translation Lookaside Buf-
fer* (TLB) betreffe und dem Prufer zwei von ihm selbst gepflegte DEKLA-Gruppen
Uber genau diese TLB bekannt seien, so bedinge es die notwendige Sorgfalt, in
diesen Gruppen zu recherchieren. DEKLA-Gruppen (frihere Bezeichnung: ,Pri-
vatklassen®) stellten eine Feinklassifizierung des Prifstoffs in der Hierarchie unter-
halb einer IPC-Gruppe dar. Die zugehdrigen Dokumente seien damit aus der
~Gruppenmappe” der darliberliegenden IPC herausselektiert und in dieser nicht
mehr vorhanden. Es sei davon auszugehen, dass bei der internationalen Recher-
che nicht in diesem speziell im Deutschen Patent- und Markenamt zusammenge-
stellten und gepflegten Prufstoff recherchiert worden sei; es kdnne auch nicht im-
mer davon ausgegangen werden, dass ein benachbarter DPMA-Prufer, der die
Anmeldung vor dem Pruferwechsel betreut habe, die speziellen von dem neuen
Prufer gepflegten DEKLA-Gruppen im Einzelnen kenne und nutze. Die Auffassung
der Anmelderin, dass der Prufer nicht den geringsten Anlass habe anzunehmen,
dass ein relevanter Stand der Technik bisher Ubersehen sein kdnne, sei somit
nicht haltbar. Ein Vertrauensschutz aufgrund der mit Prifungsbescheid vom
25. November 2003 in Aussicht gestellten Patenterteilung sei weder aus dem Pa-
tentgesetz noch aus der Rechtsprechung herleitbar und widerspreche auch dem
Amtsermittlungsgrundsatz; eine Zasur finde erst durch die Patenterteilung statt.
Dariiber hinaus sei hier festzustellen, dass der deutsche Erstbescheid alle drei ne-
bengeordneten Patentanspriiche als nicht erfinderisch bezeichnet habe und der

internationale Recherchenbericht sogar eine mit X bezeichnete Druckschrift auf-



fuhre. Da aus den vorgenannten Grinden noch eine Nachrecherche im Raum ste-
he, sei ein vorlaufiges Abricken des Prufers von der in Aussicht gestellten Patent-
erteilung durchaus nachvollziehbar. Dass dieser Ruckschritt im Fortgang des Pru-
fungsverfahrens das Innenverhéltnis zwischen Anmelderin und Vertreter belaste,
sei bedauerlich, misse aber hinter der Pramisse einer sorgfaltigen und sachge-
rechten Prifung zuriickstehen. Ebenfalls sei nicht zu beanstanden, dass der Pru-
fer der Entscheidung ,Mikroprozessor* des BPatG folge, solange keine anders lau-

tende Entscheidung des BGH vorliege.

Die Anmelderin verweise summarisch auf nahezu samtliche andere Anmeldungen,
die vom Prifer betreut werden und auf die weiteren Ablehnungsgesuche, ohne je-
doch nachvollziehbar die Art der Vorwirfe zu erlautern; in Ermangelung nachpruf-
barer Einzelheiten sei ein Eingehen darauf nicht moglich. Im Ubrigen sei das Ver-
halten eines Prifers in Parallelverfahren fir die Frage der Befangenheit nur soweit
beachtlich, als dieses den Ruckschluss auf eine Voreingenommenheit des Prifers
in dem durch das Ablehnungsgesuch betroffenen Verfahren zulasse, was hier je-
doch nicht der Fall sei, da der der Ablehnung zugrunde liegende Sachverhalt ein

ganzlich anderer sei.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde und beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses dem Antrag auf Ablehnung des

Prifers wegen Befangenheit stattzugeben.

Zur Begrindung nimmt sie auf das Ablehnungsgesuch und ihren weiteren Vortrag
vor dem Patentamt Bezug und verweist dartber hinaus auf die Ablehnungsgesu-
che gegen denselben Prufer in weiteren Verfahren (in den Patentanmeldungen
P 43 91 002.5-53, P 42 13 073.5-53, 199 34 515.5-53, 197 82 106.5-53, die Ge-
genstand der Beschwerdeverfahren 10 W (pat) 15/05, 10 W (pat) 39/05,
10 W (pat) 41/05 und 10 W (pat) 38/05 sind). Weiter wird vorgetragen, der ange-



fochtene Beschluss stlitze sich zum Teil auf Mutmaf3ungen und eine unvollstandi-

ge Wiedergabe des dem Ablehnungsgesuch zugrunde liegenden Sachverhalts.

Nach dem Pruferwechsel sei im Bescheid vom 17. November 2004 mitgeteilt wor-
den, dass gegebenenfalls noch eine Nachrecherche erforderlich sei, ohne dass
auch nur die Spur eines Anlasses fir eine derartige Nachrecherche ersichtlich ge-
wesen sei. Es moge zwar, wie im angefochtenen Beschluss ausgefihrt, zutreffen,
dass die DEKLA-Gruppen eine Feinklassifizierung des Prufstoffs unterhalb einer
IPC-Gruppe darstellten und der neue Prifer diese feinklassifizierten Druckschrif-
ten aus der Gruppenmappe der dartberliegenden IPC herausselektiert habe.
Weshalb aber hieraus der Schluss gezogen werden kdénne, der vorherige Prifer
habe diesen Prifstoff bei seiner Recherche Ubergangen, ebenso der mit der inter-
nationalen Recherche befasste Prifer des US-Patentamts, lasse sich der Begrin-
dung nicht entnehmen. Der angefochtene Beschluss enthalte nur die lapidare
Feststellung, es sei davon auszugehen, dass bei der vorausgegangenen internati-
onalen Recherche nicht in diesem speziell im Deutschen Patent- und Markenamt
zusammengestellten und gepflegten Prifstoff recherchiert worden sei. Weshalb ei-
ne Recherche von geringerer Qualitat sein solle, wenn sie nicht im speziell im
Deutschen Patent- und Markenamt zusammengestellten und gepflegten Prifstoff
vorgenommen worden sei, kdnne nicht nachvollzogen werden. Entscheidend sei
doch allein, ob der danach damit befasste Priifer Grund zu der Annahme gehabt
habe, der Patentgegenstand sei derart ungentigend recherchiert worden, dass mit
hoher Wahrscheinlichkeit relevanter Stand der Technik Ubersehen worden sei.
Dies habe aber weder der Priifer in seiner dienstlichen AuRerung noch die Patent-
abteilung im angefochtenen Beschluss vorgetragen, so dass kein sachlicher
Grund erkennbar sei, der den Priifer objektiv veranlasst haben kénnte, eine Nach-
recherche ins Auge zu fassen. Angesichts der Umstande (parallele Falle, diverse
Schreiben an den Prasidenten des DPMA) habe die Anmelderin bei Erhalt des Be-
scheides nur davon ausgehen kénnen, dass es sich um eine mutwillige Verfah-

rensverzdgerung seitens des neu befassten Prifers handle.
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Aber auch die Patentabteilung scheine nicht unbefangen an die Angelegenheit he-
ranzugehen, wie sich aus den Ausfihrungen im angefochtenen Beschluss ergebe,
wonach ein Abriicken des Prufers von der in Aussicht gestellten Erteilung durch-
aus nachvollziehbar sei. Hier ignoriere die Patentabteilung vollig, dass sowohl der
internationale Recherchenbericht als auch der Erstbescheid auf der Grundlage
von Patentunterlagen ergangen seien, die anschlieRend, namlich vor Erlass des
die Erteilung in Aussicht stellenden Bescheides, geéndert worden seien. Es seien
nicht die urspringlichen, sondern die gednderten Patentanspriiche, die der vorhe-

rige Prifer der Erteilung habe zugrunde legen wollen.

Die Beschwerde ist zulassig, aber unbegrindet.

Gemall 8 27 Abs. 6 Satz 1 PatG i. V. m. 8 42 Abs. 2 ZPO ist ein Ablehnungsge-
such wegen Besorgnis der Befangenheit begriindet, wenn ein Grund vorliegt, der
geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Prufers zu rechtfertigen.
Nach standiger Rechtsprechung gehdren hierzu nur objektive Grinde, die vom
Standpunkt des Ablehnenden aus bei vernunftiger Betrachtung die Beflirchtung
wecken kdnnen, der Prifer stehe der Sache nicht unvoreingenommen und damit
nicht unparteiisch gegenuber; rein subjektive, unverninftige Vorstellungen des Ab-
lehnenden scheiden aus (vgl. Zoller/Vollkommer, ZPO, 25. Aufl.,, 8§ 42 Rdn. 9;
Thomas/Putzo, ZPO, 27. Aufl., 8 42 Rdn. 9). Hiervon ausgehend geben die von
der Anmelderin geltend gemachten Griinde - weder hinsichtlich der genannten
weiteren Verfahren noch hinsichtlich des hier zu entscheidenden Verfahrens
selbst - bei objektiver Betrachtung auch aus ihrer Sicht keinen Anlass, an der Un-

voreingenommenheit des Prufers zu zweifeln.
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1. Den im Ablehnungsgesuch - durch Bezugnahme auf das Verhalten des Prifers
in den Patentanmeldungen P 42 13 073.5-53, P 43 91 002.5-53, 197 82 106.5-53,
199 34 515.5-53 - genannten weiteren Verfahren sind keine Grinde zu entneh-
men, die im hier zu entscheidenden Verfahren eine Ablehnung wegen Befangen-
heit rechtfertigen kdénnen. Zur Begriindung wird insoweit Bezug genommen auf

den im Parallelverfahren 10 W (pat) 38/05 (betreffend die Patentanmeldung

197 82 106.5.53) gegenuber derselben Anmelderin ergangenen Beschluss des

Senats vom gleichen Tag, und zwar auf die dortigen Ausfiihrungen unter II.1.

2. Ebenso wenig ist dem hier zu entscheidenden Verfahren selbst ein Ablehnungs-
grund zu entnehmen, insbesondere weder dem Ablauf des Verfahrens noch dem
Bescheid vom 17. November 2004.

Dass - wie hier nach Pruferwechsel - von einer blof3 in Aussicht gestellten Patent-
erteilung wieder abgertckt wird, ist rechtlich nicht zu beanstanden, worauf im an-
gefochtenen Beschluss zutreffend hingewiesen wird. Denn eine Bindung tritt erst
mit dem Erteilungsbeschluss ein. Dass verschiedene Prifer die Patentfahigkeit ei-
nes Anmeldungsgegenstands unterschiedlich beurteilen kénnen, liegt im Ubrigen
in der Natur der Sache. Ob die Beurteilung des Prifers zutrifft oder nicht, ist in
dem hierfur vorgesehenen Beschwerdeverfahren gemald § 73 Abs. 1 PatG zu pru-

fen, nicht in einem Ablehnungsgesuch.

Die Art und Weise, wie die Anmelderin von der abweichenden Beurteilung des
neuen Prifers in Kenntnis gesetzt worden ist, scheint allerdings nicht frei von
Mangeln. Nachdem die Anmelderin durch einen Prifer im November 2003 die Pa-
tenterteilung in Aussicht gestellt bekommen und sie im Februar 2004 die geforder-
te Anpassung der Unterlagen vorgenommen hatte, wurde eine Anfrage der Anmel-
derin mit Schriftsatz vom 6. Juli 2004 mit formularmafiligem Bescheid beantwortet,
der auf die in Aussicht gestellte Patenterteilung mit keinem Wort einging. Da der
Anmelderin aber bereits die Patenterteilung in Aussicht gestellt worden war, durfte

sie von einer beschleunigten Weiterfihrung des Prifungsverfahrens ausgehen,
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wie in den Prifungsrichtlinien angegeben (vgl. Richtlinien fir die Prifung von Pa-
tentanmeldungen vom 1. Marz 2004, 3.3.1. Bearbeitungsreihenfolge; eine sinnge-
mal gleiche Bestimmung findet sich in den Prifungsrichtlinien vom 2. Juni 1995,
die bis Ende Februar 2004 galten). Der formularmafRlige Bescheid war in dieser
Verfahrenssituation fur die Anmelderin in der Tat unverstandlich. Sie hatte auf ihre
Anfrage den Hinweis erhalten missen, dass das Patentbegehren nun doch nicht
fur gewahrbar gehalten wird und aus welchen Grinden. Dies ist erst durch die Mit-
teilung vom 17. November 2004 geschehen. Hieraus folgt aber nicht notwendiger-
weise die Annahme einer Voreingenommenheit des Prufers. Denn es gilt der
Grundsatz, dass selbst fehlerhafte Entscheidungen kein Ablehnungsgrund sind,
sondern nur, wenn dargetan ist, dass die Fehlerhaftigkeit auf Voreingenommen-
heit oder Willktr beruht (vgl. Zdller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rdn. 28). Hierflr be-
steht aber Uber die missverstandliche Beantwortung der Sachstandsanfrage hin-

aus kein Anhalt.

Auch ist der Inhalt der Bescheides vom 17. November 2004 zwar knapp, er dient
aber ersichtlich nur der Ankiindigung eines (weiteren) Prifungsbescheides, denn
er stammt von einer Angestellten im Auftrag des Prufers. Jedenfalls ein sachlicher
Grund fur die Nichtgewahrbarkeit des derzeitigen Patentbegehrens wird darin an-
gegeben, was durch die Bezugnahme auf die Entscheidung ,Mikroprozessor* zum
Ausdruck kommt, namlich, dass dem Nebenanspruch das Rechtsschutzinteresse
fehlen koénnte. Der weitere Satz, dass ggfs. noch eine Nachrecherche erforderlich
sei, ist, wie der Anmelderin einzurdumen ist, zunachst unverstandlich und geeig-
net, willkirlich zu erscheinen. Der Priufer hat aber jedenfalls in seiner dienstlichen
AuBerung eine patentrechtlich nachvollziehbare Begriindung hierfir angegeben,
dass namlich in einem bestimmten, von ihm gepflegten Prifstoff speziell bezlglich
TLB's noch nicht recherchiert worden sei. Selbst wenn dies eine fehlerhafte An-
nahme des Priifers sein sollte, wie die Anmelderin geltend macht, stellt dies doch
einen nachvollziehbaren sachlichen Grund dar. Damit bietet auch der Inhalt der

Mitteilung keinen Anhalt fir Voreingenommenheit oder Willkar.
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3. Auch die Umstande zusammengenommen bieten keinen hinreichenden Anhalt
fur die Annahme einer Voreingenommenheit des Prifers. Die in diesem Zusam-
menhang angefuhrte Vielzahl von Patentanmeldungen, die bisher ebenfalls nicht
zum Erfolg gefuihrt hatten, &ndern ebenfalls nichts, da nicht dargetan ist, dass die
Erfolglosigkeit auf einer unsachlichen, voreingenommenen Haltung des zustandi-

gen Prifers beruht.

gez.

Unterschriften



