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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 017 600.4-32
wegen Ablehnungsgesuch

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 31. Oktober 2012 durch den Vorsitzenden Richter Rauch,
die Richterin Pischel und die Richterin Dr. Kober-Dehm
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08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

I
Der Anmelder reichte am 16. April 2009 eine Patentanmeldung ein, die beim
Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 10 2009 017 600.4-
32 mit der Bezeichnung ,,Scheibenmotor mit elektromagnetischem Antrieb* gefihrt
wird. Mit Schreiben vom 30. September 2009 legte der Anmelder eine Uberarbei-
tete Fassung der Patentanspriiche 1 bis 11 vor, nachdem das Patentamt die zuvor
eingereichte Version vom 7. Juli 2009 als nicht der Patentverordnung (PatV) ent-

sprechend beanstandet hatte.

Mit Prafungsbescheid vom 17. Dezember 2009 wies die Prifungsstelle fur Klasse
H 02 K, besetzt mit Dipl.-Ing. H..., u.a. darauf hin, dass mit Patentan
spruch 1 in der am 30. September 2009 eingereichten Fassung der Gegenstand
der Anmeldung in unzulassiger Weise erweitert werde und die Anmeldung daher
zurtickzuweisen sei, wenn nicht innerhalb der gesetzten Frist sich im Rahmen des
ursprunglich Offenbarten haltende Unterlagen eingereicht wirden. Patentan-
spruch 1 in dieser Fassung beanspruche allgemein einen Scheibenmotor, der aus
einem Laufer und einem Stander bestehe, ohne Angaben zur konkreten Ausfiih-
rung des Motors zu enthalten. Damit wirde jedwede mdgliche Anordnung von
Laufer und Stander, wie etwa Innenlaufer, AulR3enlaufer oder Axialfeldmaschine,
unter Schutz gestellt werden. Demgegenuber werde auf dem in den urspriingli-
chen Unterlagen als ,Patentanspriiche” bezeichnetem Beiblatt angegeben, dass
sich die Polelemente des Standers am radialen Umfang des Standers befanden.
Damit sei nach den urspringlichen Anmeldunterlagen lediglich ein Innenlaufer of-
fenbart. Allerdings kénne die Erteilung eines Patents auch auf der Grundlage der
ursprunglich eingereichten Unterlagen nicht in Aussicht gestellt werden. Der Ge-

genstand des Patentanspruchs in dieser Fassung beruhe nicht auf erfinderischer



Tatigkeit. Aufgrund eines US-amerikanischen Patents, das einen burstenlosen
Gleichstrommotor betreffe, und einer britischen Patentschrift, aus der ein perma-
nentmagneterregter Synchronmotor bekannt sei, liege es fur einen Fachmann
nahe, einen Motor mit den erfindungsgemaflen Merkmalen zu entwickeln. Ange-
sichts des ermittelten Standes der Technik lieBen auch die auf Patentanspruch 1
rickbezogenen Anspriche 2 bis 11 keinen Ansatzpunkt erkennen, mit dem ein
erfolgreiches Patentbegehren begriindet werden kénnte. Die Merkmale der Unter-
anspruche seien teilweise aus den bereits im Zusammenhang mit Patentan-
spruch 1 genannten Entgegenhaltungen und teilweise aus einer weiteren US-ame-

rikanischen sowie einer japanischen Patentschrift bekannt.

Mit Schreiben vom 2. Februar 2010 hat der Anmelder mitgeteilt, dass er den seine
Patentanmeldung bearbeitenden Priufer der Prufungsstelle fiur Klasse H 02 K,
Dipl.-Ing. H..., wegen Besorgnis der Befangenheit ablehne. Dieser Prifer
habe seine frlhere Patentanmeldung vom Februar 2008 als ,Perpetuum mobile”
abqualifiziert. Da jener Fall bis vor das Justizministerium gelangt sei, sei zu be-
furchten, dass der Prifer Rache nehmen und auch das nunmehr beantragte Pa-
tent nicht erteilen wolle. Dieser Eindruck werde durch den Prufungsbescheid be-
statigt, der willkrlich sei, vieles unsachlich darstelle und an den Haaren herbeige-
zogene Argumente enthalte. So sei die Behauptung, dass die Anmeldung keine
Angaben zur ,korrekten* Ausfihrung des Motors enthalte, unzutreffend. Der Pri-
fer habe offenbar die beigefligten Zeichnungen tbersehen, die die beanspruchte
Art von Motor deutlich zeigten. Die Einschatzung des Prfers, es liege eine unzu-
lassige Erweiterung vor, sei absurd und daher zuriickzuweisen. Es liege in der
Natur der Sache, dass bei einer Uberarbeitung eines Textes, die im Ubrigen vom
Patentamt verlangt worden sei, Unterschiede zur Erstfassung auftraten. An den
Zeichnungen habe sich nichts geandert. AuRerdem erlaube § 38 PatG Anderun-
gen der Patentanspriiche. Die Annahme des Prfers, es liege eine Einschrankung
auf einen Innenlaufer vor, sei eine unzulassige Verkirzung und grenze an Urkun-
denféalschung. Hinsichtlich des Merkmals ,Generatorantrieb” seien technische Ab-

laufe falsch dargestellt. Die entgegengehaltenen Patentschriften unterschieden



sich von der angemeldeten Erfindung und seien im Ubrigen aufgrund ihrer Kom-
plexitat fur die Praxis kaum geeignet. Schlielich macht der Anmelder geltend,
dass seine Anmeldung eine revolutionare Entwicklung sei. Mit der Verneinung ei-
ner erfinderischen Tatigkeit werde seine Arbeit disqualifiziert. Der Hinweis, dass
der Gegenstand der Erfindung fir den Fachmann nahegelegen habe, sei Speku-

lation und eine Beleidigung der Erfinder.

Der Prufer hat in seiner dienstlichen AuRerung vom 2. Marz 2010 erklart, dass er
sich nicht fur befangen halte. Er sei bei der Erstellung des Prifungsbescheids
ausschlief3lich nach sachlichen Gesichtspunkten vorgegangen und habe den An-
meldegegenstand objektiv und umfassend entsprechend den geltenden Priifungs-
richtlinien abgehandelt. Das friilhere Anmeldeverfahren aus dem Jahr 2008 habe

auf die Beurteilung der vorliegenden Anmeldung keinen Einfluss gehabit.

In seiner Stellungnahme zu der dienstlichen AuRerung des Prifers hat der Anmel-
der im Wesentlichen die schon in seinem Ablehnungsgesuch vorgetragenen Ar-
gumente wiederholt und dariber hinaus beanstandet, dass ihm die japanisch- und
englischsprachigen Patentschriften ohne Ubersetzung vorgehalten worden seien
und auch der Prifungsbescheid eine englische Passage enthalte, obwohl das
Verfahren vor dem deutschen Patentamt gefuihrt werde.

Die Patentabteilung 1.32 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Antrag
auf Ablehnung wegen Befangenheit durch Beschluss vom 22. April 2010 als un-
begrindet zurickgewiesen, da bei der gebotenen objektiven Betrachtung weder
die Zuriickweisung der Patentanmeldung aus dem Jahr 2008 noch die Behand-
lung der streitgegenstandlichen Anmeldung durch den Prifer Dipl.-Ing. Hauschild

Anlass gaben, an der Unvoreingenommenheit des Prufers zu zweifeln.

Dass der Prifer den Antrag des Anmelders auf Erteilung eines Patents aus dem
Jahre 2008 zuriickgewiesen habe, rechtfertige grundséatzlich nicht die Annahme,

dass er im Streitfall befangen sei. Abgesehen davon, dass der Anmelder in dem



friheren Verfahren kein Ablehnungsgesuch wegen Befangenheit des Prifers ge-
stellt habe, habe der Prifer dort die Zuriickweisung der Patentanmeldung auf ei-
nen patentrechtlich nachvollziehbaren Grund gestitzt. Ob die inhaltliche Beurtei-
lung durch den Prifer zutreffe, sei wiederum nicht im Rahmen eines Ablehnungs-
verfahrens, sondern in einer Anhérung im Erteilungsverfahren und im Wege eines

Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht zu klaren.

Ebenso wenig ergaben sich aus der Art und Weise der Behandlung der streitge-
genstandlichen Anmeldung durch den Prifer Dipl.-ing. H... Anhaltspunkte

fur eine Voreingenommenheit.

Der Prifer habe die Auslegung der eingereichten Patentanspriiche sowie die Be-
urteilung ihrer Zulassigkeit und Patentfahigkeit nach der im Prifungsverfahren tb-
lichen Vorgehensweise und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften vorge-
nommen. Entsprechendes gelte fur die Bestimmung des Fachmanns. Dass An-
melder und Prifer die erfinderische Tatigkeit unterschiedlich beurteilten, sei dem
Erteilungsverfahren immanent. Auch im Streitfall sei die Frage, ob die Beurteilung
der Patentfahigkeit der Erfindung oder die Definition des Fachmanns zutreffe,
nicht im Rahmen des Ablehnungsverfahrens, sondern gegebenenfalls in einer An-

horung zu klaren.

Aus der Entgegenhaltung fremdsprachiger Druckschriften kénne ebenfalls nicht
auf die Befangenheit des Priifers geschlossen werden. Zum Stand der Technik
nach 8§ 3 PatG gehorten alle Kenntnisse, die vor dem flr den Zeitrang der Anmel-
dung malgeblichen Tag durch schriftliche oder mindliche Beschreibung, durch
Benutzung oder in sonstiger Weise der Offentlichkeit zugemacht worden seien.
Dazu zahlten insbesondere auch alle vor dem maf3geblichen Tag vero6ffentlichten

Patent- und Offenlegungsschriften aller Patentamter.



Hiergegen wendet sich der Anmelder mit der Beschwerde und beantragt sinnge-

maf,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Patentab-
teilung dem Antrag auf Ablehnung des Prifers wegen Befangen-

heit stattzugeben.

Zur Begrindung wiederholt er im Wesentlichen die schon in seinem Ablehnungs-
gesuch und in seiner Stellungnahme zu der dienstlichen AuRerung des Prufers
vorgetragenen Punkte und fihrt diese naher aus. Insbesondere wendet er sich
gegen die Qualifizierung des Patentanspruchs 1 als unzulassige Erweiterung, ge-
gen die Verneinung der Patentfahigkeit mangels erfinderischer Téatigkeit, gegen
die Definition des Fachmanns sowie gegen die Berlcksichtigung der japanisch-
und englischsprachigen Entgegenhaltungen. In Bezug auf diese Entgegenhaltun-
gen macht der Anmelder tberdies geltend, dass angesichts der dort enthaltenen
einfachen Skizzen nicht nachvollziehbar sei, warum hierflr Patente erteilt worden
seien. Der Anmelder ist der Auffassung, dass seine Patentanmeldung in dem
Prufungsbescheid und in dem angefochtenen Beschluss der Patentabteilung un-
sachlich und irrefihrend sowie demutigend und beleidigend abgehandelt und mit
Unterstellungen und Falschungen gearbeitet worden sei. Der Prufer sei nicht nur

befangen, sondern stehe dem Anmelder feindselig gegeniber.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Gemal 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 Prifers zu rechtfertigen.
Nach standiger Rechtsprechung gehdren hierzu nur objektive Grinde, die vom
Standpunkt des Ablehnenden aus bei verninftiger Betrachtung die Befurchtung
wecken konnen, der Prifer stehe der Sache nicht unvoreingenommen und damit
nicht unparteiisch gegenuber; rein subjektive, unverninftige Vorstellungen des Ab-
lehnenden scheiden aus (vgl. Zéller/Vollkommer, ZPO, 29. Aufl.,, 8§42 Rn. 9;
Thomas/Huf3tege, ZPO, 33. Aufl., § 42 Rn. 9). Hiervon ausgehend geben die vom
Anmelder geltend gemachten Grinde bei objektiver Betrachtung keinen Anlass,

an der Unvoreingenommenheit des Prufers zu zweifeln.

1. Die Erfolglosigkeit eines Anmelders in einem anderen Verfahren rechtfertigt
grundsatzlich nicht die Annahme, dass derselbe Prifer zwangslaufig auch bei der
Bearbeitung eines nachfolgenden Verfahrens voreingenommen sein misse (vgl.
Zoller/Vollkommer, a.a.0., 8 42 Rn. 19). Anhaltspunkte dafir, dass die Zuriickwei-
sung der Patentanmeldung des Anmelders im Verfahren 10 2008 010 799.9 auf
einer unsachlichen Einstellung des Priifers beruhte, liegen nicht vor, zumal der
Anmelder in jenem Verfahren kein Ablehnungsgesuch gestellt hat. Im Ubrigen ist
das dortige Beschwerdeverfahren, das nach § 73 Abs. 1 PatG allein fur die Uber-
prifung daftir vorgesehen ist, ob die Beurteilung des Prifers inhaltlich zutrifft oder
nicht, durch Ricknahme der Beschwerde durch den Anmelder selber beendet

worden.

2. Ebenso wenig ergibt sich aus dem hier zu entscheidenden Verfahren selbst
ein Ablehnungsgrund. Weder der Priifungsbescheid noch die dienstlichen AuRe-
rung lassen eine Befangenheit des Prifers besorgen, die zu dessen Ablehnung

fuhren mussten.

a) Soweit der Prifer im Prufungsbescheid (Abschnitt I) zu dem Ergebnis kommt,
dass die mit Eingabe vom 30. September 2009 neu eingereichten Patentanspri-
chen wegen unzuldssiger Erweiterung gegenuber den urspringlich eingereichten

Anmeldeunterlagen nicht gewadhrbar seien, ist nicht erkennbar, woraus sich Zwei-



fel an der Unvoreingenommenheit des Prifers ergeben kdnnten. Gerade bei einer
Uberarbeitung der Patentanspriiche ist es nicht ausgeschlossen, dass der Gegen-
stand der Erfindung gegeniber den urspringlichen Anmeldeunterlagen, statt le-
diglich in dem gebotenen Rahmen konkretisiert, erweitert wird. Die Begriindung,
die der Prufer fur eine mogliche unzulassige Erweiterung angibt, ist in sachlichem
Ton abgefasst und in patentrechtlicher Hinsicht nachvollziehbar. Insbesondere hat
der Prufer entgegen der Behauptung des Anmelders nicht beméangelt, dass Anga-
ben zur ,korrekten* Ausfihrung des Motors fehlten, sondern lediglich festgestellt,
dass die ,konkrete* Ausfliihrung des Motors nicht néaher beschrieben werde.
Zeichnungen sind zwar gemafld 8 14 Satz 2 PatG zur Auslegung der Patentan-
spruche heranzuziehen. Der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung
wird nach § 14 Satz 1 PatG aber allein durch die Patentansprtiche bestimmt. Es
lasst daher keine Zweifel an der Unvoreingenommenheit aufkommen, wenn der
Prufer verlangt, dass das konkret Beanspruchte seinen Niederschlag im Wortlaut
der Patentanspriiche findet und nicht lediglich in einer Zeichnung dokumentiert

wird.

Auch die Ausfihrungen des Prifers zum Gegenstand der urspriinglichen Anmel-
dung (Abschnitt Il des Prufungsbescheids) sind vom Ton her und in der Sache

angemessen.

Dass der Prifer seiner weiteren Prifung den Gegenstand der urspriinglichen An-
meldeunterlagen zugrunde gelegt hat, ist unter dem Gesichtspunkt einer mdgli-
chen Befangenheit nicht nur nicht zu beanstanden. Vielmehr stellt sich die Prifung
der ursprunglichen Anmeldeunterlagen als folgerichtig und geboten dar, nachdem
der Prifer die zuletzt eingereichte Fassung der Patentanspriiche — wie oben dar-

gelegt — aus nachvollziehbaren Griinden fir unzuldssig erachtet hat.

Ebenso wenig lassen die Art und Weise der Beurteilung der Patentfahigkeit der in
den urspringlichen Unterlagen dokumentierten Erfindung Zweifel an der Unvor-

eingenommenheit des Prifers aufkommen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der



Bertcksichtigung fremdsprachiger Druckschriften. Eine Erfindung ist nur dann
patentfahig, wenn sie neu ist und auf erfinderischer Tatigkeit beruht. Dies setzt
voraus, dass der Gegenstand der Erfindung nicht zum Stand der Technik gehort
und sich dem Fachmann hieraus auch nicht in naheliegender Weise ergibt (vgl.
8§ 3 Abs. 1, 8 4 Satz 1 PatG). Wie bereits die Patentabteilung in dem angefochte-
nen Beschluss zutreffend ausgeflihrt hat, umfasst der Stand der Technik nach § 3
Abs. 1 Satz 2 PatG alle Kenntnisse, die vor dem flr den Zeitrang der Anmeldung
maRgeblichen Tag der Offentlichkeit in jeglicher Form zuganglich gemacht worden
sind. Fremdsprachiger Stand der Technik ist danach in derjenigen Sprache zu
wardigen, in der er abgefasst ist. Es ist daher auch nicht zu beanstanden, wenn
der Prifer im Prufungsbescheid wie im Streitfall eine einschlagige Stelle aus einer
der Entgegenhaltungen in der Originalsprache zitiert. Beherrscht ein Anmelder die
betreffende Sprache nicht, muss er selbst eine Ubersetzung fertigen lassen (vgl.
Schulte/Rudloff-Schaffer, PatG, 8. Aufl., § 126, Rn. 15; Benkard/Schéafers, PatG,
10. Aufl., 8 126, Rn. 8). Da der Prufer hier im Wesentlichen nur englischsprachige
Dokumente berucksichtigt hat — bei der japanischen Patentschrift hat er die eng-
lischsprachige Zusammenfassung (Abstract) zugrunde gelegt — und die englische
Sprache auf dem vorliegend betroffenen Gebiet der Technik Fachsprache ist,
kann auch unter dem Gesichtspunkt des Gebots eines fairen Verfahrens nicht auf
eine Voreingenommenheit des Priufers geschlossen werden (Schulte/Rudloff-
Schéffer, a. a. O., 8 126, Rn. 15). Darauf, ob die entgegengehaltenen Patente zu
Recht erteilt wurden und ob sie fur die Praxis tauglich sind, kommt es entgegen
der Auffassung des Anmelders nicht an. Sie sind unabhangig hiervon als vor dem
fur den Zeitrang der streitgegenstandlichen Anmeldung mal3geblichen Tag verof-
fentlichte Kenntnisse als sog. Stand der Technik (vgl. 8 3 Abs. 1, § 4 Satz 1 PatG)
in die Prifung der Patentfahigkeit der angemeldeten Erfindung einzubeziehen.

Die Bestimmung des Fachmanns durch den Prifer bietet ebenfalls keinen Anlass
zu der Annahme, dass der Prifer voreingenommen sei. Wie schon die Patenab-

teilung in dem angefochtenen Beschluss zu Recht festgestellt hat, muss der
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Fachmann bestimmt werden, um die Frage nach der erfinderischen Tatigkeit

i. S. d. § 4 PatG zutreffend beurteilen zu kénnen.

Im Ubrigen sind AuRRerungen zur Erfolgsaussicht eines Antrags oder zum mogli-
chen Verfahrensausgang fir sich kein Ablehnungsgrund (vgl. Zoller/Vollkommer,
a.a. 0., 8§42 Rn. 26 m. w. N.; Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., 8 27 Rn. 77 a. E.;
Schulte/Rudloff-Schéffer, a.a.0., 8 27 Rn. 46). Hinweise auf die Sach- und
Rechtslage sind schon aufgrund der auch im patentamtlichen Verfahren geschul-
deten Aufklarungs- und Hinweispflicht entsprechend § 139 ZPO (vgl. Schulte,
a. a. O., Einl. Rn. 104) sowie aufgrund des Anspruchs auf rechtliches Gehor erfor-
derlich. Hierzu gehort auch der Hinweis auf eine moégliche Zurickweisung einer
Anmeldung. Bei AuRerungen zur Sach- und Rechtslage ist nur dann die Grenze
zur Befangenheit Uberschritten, wenn eine vorzeitige, endgiltige Festlegung in
einer Form erfolgt, die erkennen lasst, dass der Prifer sich nicht mit einer Ge-
genmeinung auseinander setzen will, oder die jede Bereitschaft zu einer sachli-
chen Uberpriifung vermissen lasst (vgl. Busse/Schwendy, a. a. O., § 27 Rn. 76;
Schulte/Rudloff-Schéffer, a. a. O., 8 27 Rn. 46 unter Hinweis auf BPatGE 24, 144,
148). Ein solcher Fall liegt hier ersichtlich nicht vor.

Die Art und Weise der Behandlung des Antrags des Anmelders auf Erteilung eines
Patents durch den Prufer rechtfertigen somit eine Ablehnung wegen Besorgnis der
Befangenheit nicht. Die Meinungsunterschiede zwischen dem Prifer und dem
Anmelder beruhen in erster Linie auf einer unterschiedlichen inhaltlichen und
rechtlichen Bewertung der Patentanmeldung. Die Frage, ob die inhaltliche und
rechtliche Beurteilung einer Patentanmeldung durch einen Prifer zutrifft oder
nicht, ist indessen (nach Erlass eines beschwerdefahigen Zurlckweisungsbe-
schlusses) in dem hierflir vorgesehenen Beschwerdeverfahren gemaf 8 73 Abs. 1
PatG zur Uberpriifung zu stellen und kann nicht zum Gegenstand des Verfahrens
Uber ein Ablehnungsgesuch gemacht werden. Denn hier steht anders als im Be-
schwerdeverfahren nicht die Prifung der inhaltlichen Richtigkeit einer Entschei-

dung im Vordergrund, sondern es soll vielmehr verhindert werden, dass ein Amts-
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trager, der eine unsachliche innere Einstellung zu den Verfahrensbeteiligten oder
zum Gegenstand des konkreten Verfahrens hat und daher begrindete Zweifel an
seiner Unvoreingenommenheit aufkommen lasst, zur Entscheidung in der Sache

berufen ist (vgl. Zoller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rn. 8).

b) Nach der Rechtsprechung kann zwar auch eine dienstliche AuBerung einen
(weiteren) Ablehnungsgrund darstellen, so etwa wenn sie eine unzulangliche oder
unsachliche Stellungnahme zu den zum Ablehnungsgesuch fuhrenden Vorgangen
oder eine in wesentlichen Punkten falsche Tatsachendarstellung enthalt (vgl. Zol-
ler/Vollkommer, a. a.O., 8§42 Rn. 24; Thomas/Hul3tege, a.a. O., 8§42 Rn. 12).
Dafur bestehen im Streitfall keine Anhaltspunkte.

Der Prifer nimmt in seiner dienstlichen AuRerung auf den Prifungsbescheid Be-
zug und versichert glaubhaft, dass er sich bei dessen Erstellung ausschlief3lich
von sachlichen Gesichtspunkten hat leiten lassen und entsprechend den Pri-
fungsrichtlinien vorgegangen sei, ohne dass das vorangegangene Verfahren hier-
bei eine Rolle gespielt habe. Der in den Akten dokumentierte Verlauf des Verfah-

rens gibt nach der Uberzeugung des Senats keinen Anlass, hieran zu zweifeln.

3. Die vom Anmelder angefuihrten Griinde bieten auch in der Gesamtschau keine
hinreichenden Anhaltspunkte fur die Annahme einer Voreingenommenheit des
Prufers. Sie betreffen ausschliellich die inhaltliche und rechtliche Bewertung des
Patentgesuchs durch den Prufer und sind daher, wie oben bereits dargelegt, nicht
im Rahmen eines Ablehnungsgesuchs, sondern bei einer Zurtickweisung der Pa-

tentanmeldung im Beschwerdeverfahren nach 8§ 73 PatG zu Uberprufen.

Rauch Piischel Kober-Dehm

pro



