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10 W (pat) 57/06 Verkindet am
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 83 793.7-53
wegen Ablehnungsgesuch

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) auf die
mindliche Verhandlung vom 8. November 2007 durch den Vorsitzenden Richter

Schulke, die Richterin Puschel und den Richter am Oberlandesgericht Zimmerer

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Am 22. September 1999 reichte die Anmelderin unter Beanspruchung der Prioritat
einer US-Anmeldung vom 8. Dezember 1998 die internationale Anmeldung
PCT/US99/21249 ein, die - nach erfolgtem Eintritt in die nationale Phase (am
7. Juni 2001) - beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen
199 83 793.7 mit der Bezeichnung "Pufferspeicherverwaltung in einem System mit
mehreren Ausfiihrungseinheiten” gefuhrt wird. Patentanspruch 1 ist gerichtet auf
ein "System" ("Ein System mit: einem Prozessor; einer Mehrzahl von auf dem
Prozessor ausfuihrbaren Ausfuhrungseinheiten; und einem Pufferspeicher mit

mehreren Pufferabschnitten, wobei ...").

Im Juni 2001 stellte die Anmelderin Prifungsantrag. Mit (erstem) Prifungsbe-
scheid vom August 2002 wies die Prufungsstelle fur Klasse G11B, besetzt mit
Dipl.-Ing. U..., u. a. darauf hin, Patentanspruch 1 sei nicht gewahrbar, denn er

sei, da offensichtlich kein komplettes System, sondern eine Cache-Speicheran-
ordnung unter Schutz gestellt werden solle, unklar und zudem gegenuber der
Druckschrift US 4 928 239 A nicht neu. Damit fielen auch die auf diesen rickbe-
zogenen Patentanspriiche 2 bis 12, die keine erfinderischen Besonderheiten auf-
wiesen. Die nebengeordneten Patentanspriche 13, 15 und 19 erfillten nicht die
an Nebenanspriche zu stellende Anforderung, eine andere Lésung der techni-
schen Gesamtaufgabe zu beinhalten, die von den in den anderen Nebenanspri-
chen (hier Patentanspruch 1) genannten Lésungen unabhangig sei; zudem seien
sie aus der genannten Druckschrift nahegelegt. Da auch den ubrigen Unterlagen

nichts mehr entnommen werden kdnne, was noch zu einem gewahrbaren Patent-



begehren gemacht werden kénne, sei die Zurickweisung der Anmeldung zu er-
warten. Die Anmelderin reichte hierauf mit Schriftsatz vom 19. Marz 2003 geéan-
derte Patentanspriiche 1 bis 16 und geénderte Seiten 1 bis 3 der Beschreibung
ein und setzte sich unter Erlauterung des Gegenstands der Erfindung mit dem
entgegen gehaltenen Stand der Technik auseinander; zudem trat sie der Auffas-
sung des Prufers hinsichtlich der Zulassigkeit der Nebenanspriche entgegen.
Patentanspruch 1 ist weiterhin gerichtet auf ein "System". Am Ende des Schrift-
satzes bat sie, wenn die Bedenken gegen eine Patenterteilung bestehen bleiben
sollten, "um Anderungsvorschlage, telefonische Riicksprache und/oder eine Anho-
rung”; im letzteren Fall sei der Vertreter fur eine vorhergehende Terminsabstim-
mung dankbar, damit ggf. mehrere Termine in Minchen zusammengefasst wer-

den konnten.

Mit (zweitem) Prafungsbescheid vom Januar 2005 hielt die Prifungsstelle auch
den neuen Patentanspruch 1 fur nicht gewahrbar und verwies zunéchst darauf,
dass der im ersten Prifungsbescheid unter A. gertigte Mangel - dort war Patent-
anspruch 1 als unklar beméngelt worden - nicht behoben worden sei. Zudem sei
der neue Patentanspruch 1, was naher ausgefuhrt wird, weiterhin zumindest man-
gels Erfindungshohe seines Gegenstandes nicht gewéahrbar. Auch beztglich der
nebengeordneten Patentanspriiche 10, 12 und 15 bleibe die Prifungsstelle bei ih-
rer Auffassung (unter Verweis auf BPatG GRUR 2004, 320 - Mikroprozessor). Am
Ende des Bescheides heifl3t es in Abschnitt C.: "Sollte die Anmelderin trotzdem die
beantragte Anhorung noch wahrnehmen wollen, so wird sie gebeten, sich inner-
halb der gesetzten Frist telefonisch mit der Prifungsstelle zur Vereinbarung eines
Termins in Verbindung zu setzen (HR 3053). Nach der derzeitigen Sachlage ist

die Zuriickweisung der Anmeldung zu erwarten."

Die Anmelderin reichte hierauf mit Schriftsatz vom 3. Juni 2005 geénderte Patent-
anspriche 1 bis 15 ein und setzte sich mit dem entgegen gehaltenen Stand der
Technik auseinander; zudem trat sie nochmals der Auffassung des Prufers hin-

sichtlich der Zulassigkeit der Nebenanspriiche entgegen. Patentanspruch 1 ist



weiterhin gerichtet auf ein "System"”. Sie erklarte, hilfsweise werde die Erteilung
des Patents auf der Grundlage der beigefligten Patentanspriiche 1 bis 8 und 11
bis 13 beantragt. Lediglich fur den Fall, dass die Prifungsstelle weder dem Haupt-
noch dem Hilfsantrag zustimmen koénne, werde hilfsweise eine Anhérung bean-

tragt.

Durch Beschluss vom 22. Marz 2006 wies die Prufungsstelle fur Klasse GO6F des
Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit Dipl.-Ing. U..., die Patentan-
meldung zuriick. Zur Begrindung ist im Wesentlichen ausgeftihrt, im Patentan-
spruch 1 sei nicht klar angegeben, was als patentfahig unter Schutz gestellt wer-
den solle (vgl. 8 34 Abs. 3 Satz 3 PatG). Im Bescheid vom August 2002 sei aus-
gefuhrt worden, der damalige Patentanspruch 1 sei unklar, da offensichtlich kein
komplettes System, sondern eine Cache-Speicheranordnung unter Schutz gestellt
werden solle. Im Bescheid vom Januar 2005 sei darauf hingewiesen worden, dass
dieser Mangel nicht behoben worden sei. Auch mit den mit Schriftsatz vom
3. Juni 2005 eingereichten Patentanspriichen 1 bis 15 gemalR Hauptantrag und 1
bis 8 und 11 bis 13 gemal} Hilfsantrag sei dieser Mangel nicht abgestellt worden,
denn in Patentanspruch 1 werde weiterhin ein System beansprucht, er sei daher
unklar. Die verbleibenden Patentanspriche gemafld Haupt- und Hilfsantrag teilten
das Schicksal des Patentanspruchs 1. Der nochmalige Antrag auf eine Anhorung
werde abgelehnt. Denn nach zwei Bescheiden und dem Angebot zur Durchfih-
rung einer Anhorung, das von der Anmelderin nicht wahrgenommen worden sei,
sei der Anmelderin ausreichend rechtliches Gehor eingeraumt worden, die
Durchfiihrung einer Anhorung werde daher nicht mehr fur sachdienlich erachtet.

Der Beschluss wurde der Anmelderin am 18. April 2006 zugestellt.

Gegen die Zuriuckweisung der Patentanmeldung hat die Anmelderin mit Schrift-
satz vom 18. Mai 2006 Beschwerde eingelegt und zugleich beantragt, den Prifer
der Priufungsstelle fir Klasse GO6F Herrn RD Dipl.-Ing. U... von der weiteren
Prufung der Patentanmeldung, insbesondere im Rahmen eines Abhilfeverfahrens

oder im weiteren Prufungsverfahren nach einer Zuriickverweisung der Angelegen-



heit durch das Bundespatentgericht, wegen Besorgnis der Befangenheit gemaf
8§27 PatG i. V. m. 8§42 ZPO zu entbinden. Zur Begrindung des Ablehnungsge-
suchs wird zunachst angemerkt, dass das Verhalten des Prifers in mehreren Pa-
tentanmeldeverfahren desselben Vertreters, insbesondere aber das prozessuale
Verhalten im vorliegenden Verfahren, das in dem Zurlckweisungsbeschluss vom
22. Méarz 2006 gipfle, in dem die Zurtckweisung auf eine rechtlich vollig unhalt-
bare und keinerlei Stitze im Patentgesetz findende Begrindung gestitzt sei und
in dem die beantragte Anhérung mit nicht nachvollziehbarer Begriindung zurtick-

gewiesen werde, zur Annahme einer Befangenheit flihren muisse.

In einem weiteren Schriftsatz vom Juni 2006 hat die Anmelderin zur Begriindung
des Ablehnungsgesuchs ausgefuhrt, der Zuriickweisungsbeschluss vom
22. Méarz 2006 enthalte eine abwegige Begrindung der fehlenden Schutzfahigkeit
des Patentgegenstands und dartber hinaus die unwahre Behauptung, die Anmel-
derin habe ein Angebot zur Durchfihrung einer Anhdrung nicht wahrgenommen,
sowie derart schwerwiegende VerstofRe gegen Verfahrensprinzipien des Pri-
fungsverfahrens, dass er bei vernunftiger Betrachtung bei der Anmelderin die Be-
furchtung wecken musse, der Prufer stehe ihr oder dem anwaltlichen Vertreter

nicht unvoreingenommen gegentber:

Bezlglich der Anhérung sei es nicht so, dass die Anmelderin ein Angebot zur
Durchfiihrung einer Anhérung nicht wahrgenommen habe, vielmehr habe der Ver-
treter lediglich die telefonische Moglichkeit der Terminsabstimmung nicht wahrge-
nommen. Der Grund daflr sei, dass die Anmelderin zunachst im Wege der schrift-
lichen Eingabe vom 3. Juni 2005 habe versuchen wollen, den Prifer von der Pa-
tentfahigkeit zu Gberzeugen, deshalb habe sie in diesem Schriftsatz auch lediglich
fur den Fall, dass die Prufungsstelle weder dem Haupt- noch dem Hilfsantrag zu-
stimmen konne, hilfsweise eine Anhorung beantragt. Es habe keinen nochmaligen
Antrag auf Anhorung gegeben, es habe lediglich einen seit der Eingabe vom
19. Marz 2003 bestehenden Hilfsantrag auf Anberaumung einer Anhérung gege-

ben, der mit der Eingabe vom 3. Juni 2005 lediglich bekraftigt worden sei. Im Ubri-



gen musse ein Prifer zur Anhérung laden, wenn sie beantragt und sachdienlich
sei. Hier sei sie sachdienlich gewesen, weil im Rahmen der Anh6rung nicht nur die
Zulassigkeitsvoraussetzungen und die vermeintlichen Unklarheiten der Anspriiche
hatten erdrtert werden kdnnen, sondern auch die Unterschiede zum Stand der
Technik. Der Prufer kdnne sich seiner Verpflichtung zur Ladung nicht dadurch ent-
ziehen, dass er in einem Prifungsbescheid um einen telefonischen Ruckruf zur
Terminsabstimmung fir eine solche Anhérung bitte, er hatte einfach laden kon-
nen. Die Art der Zurlickweisung des Anhérungsantrags lasse einzig den Schluss
zu, dass der Prifer tberhaupt keine Anhérung gewollt habe und lediglich nach ei-

nem Weg einer Zuriickweisung ohne vorherige Anhdrung gesucht habe.

Zudem sei der Zurtckweisungsgrund der Unklarheit nicht nur rechtlich véllig un-
haltbar, er sei auch Uberraschend, da er in keinem der vorangegangenen Pru-
fungsbescheide nachvollziehbar erdrtert worden sei. Der zweite Prufungsbescheid
verweise auf den ersten und der erste Prufungsbescheid enthalte lediglich die
Feststellung, Anspruch 1 sei unklar, weil er auf ein System und nicht auf eine Ca-
che-Speicheranordnung gerichtet sei. Die Begriindung erwecke den Eindruck,
dass der Prufer lediglich formell nach irgendeiner in einem Bescheid vorgetrage-
nen Ruge als Grundlage einer Zuriickweisung gesucht habe, auf die die Anmelde-
rin (entweder bewusst oder versehentlich) nicht explizit eingegangen sei.

Das Misstrauen gegen die Unvoreingenommenheit des Prifers entstehe zwar
primar durch den vorliegenden Zuriickweisungsbeschluss, basiere aber auch auf
dem Verhalten des Priifers in einer Vielzahl weiterer Verfahren, das bereits zu funf
weiteren Ablehnungsgesuchen gefuhrt habe. Es sei zur Verkirzung der Begrin-
dung auf die Begrindungen in den Akten P 42 13 073.5-53/10 W (pat) 39/05,
P 43 91 002.5-53/10 W (pat) 15/05, 197 82 106.5-53/10 W (pat) 38/05,
197 82 177.4-537/10 W (pat) 54/05 und 199 34 515.5-53/10 W (pat) 41/05 verwie-

sen.



Gemaf der dienstlichen AuRerung des Priifers vom 22. Juni 2006 halt sich dieser
nicht fur befangen; der Zuriickweisungsbeschluss sei nach objektiver Beurteilung

erlassen worden, wie es auch bei anderen Anmeldern der Fall gewesen ware.

Auf die Mitteilung der dienstlichen AuRerung, die nach Art eines von Dipl.-Ing.U...
verfassten Amtsbescheides versendet worden ist, hat die Anmelderin vor-
getragen, diese Mitteilung hinterlasse den Eindruck, dass nicht die Patentabtei-
lung, sondern der Prufer die Bearbeitung des Ablehnungsgesuchs Gbernommen
habe. Als dienstliche AuRerung enthalte die Mitteilung keine weiteren Tatsachen,
zu denen Stellung genommen werden kénnte; dass sich der Prufer selbst fur nicht
befangen halte, sei rechtlich ohne Bedeutung. Entgegen der Aussage des Prifers
lasse der Zuriickweisungsbeschluss nicht erkennen, dass sich die Prifungsstelle

bei dessen Erlass um eine objektive Beurteilung bemuht hatte.

Die Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Be-
schluss vom 11. September 2006 den Antrag auf Ablehnung wegen Befangenheit
gegen den Prufer RD U... als unbegriindet zurtickgewiesen.

Zur Begrindung ist ausgefihrt, die von der Anmelderin vorgebrachten Grinde
rechtfertigten bei verntinftiger Betrachtung nicht die Befurchtung, der Prifer stehe
der Anmeldung nicht unvoreingenommen und unparteiisch gegentber. Insbeson-
dere lieBen sich weder bei der Behandlung des Anhérungsantrags noch bei den
Umstanden, die zur Zuriickweisung fihrten, Hinweise auf eine Befangenheit des
Prifers erkennen. Unstrittig habe die Anmelderin das Angebot der Prifungsstelle,
sich mit ihr zur Vereinbarung eines Termins telefonisch in Verbindung zu setzen,
nicht wahrgenommen. Der Auffassung der Anmelderin, dass der Prifer zur Anho-
rung laden musse, wenn eine Anhérung beantragt und - zumindest nach Auffas-
sung der Anmelderin - sachdienlich sei, kdnne nicht zugestimmt werden. Vielmehr
habe der Prufer mit seinem Angebot an die Anmelderin zu einer Terminsvereinba-
rung seine Obliegenheit voll erflillt. Ob es rechtlich zu beanstanden sei, dass der
Prufer spater unter Ablehnung einer Anhdrung die Anmeldung zuriickgewiesen

habe, sei Sache des Beschwerdeverfahrens zum Patentgericht. Ebenfalls sei es



Sache des Beschwerdeverfahrens, ob die rechtliche Bewertung des Prifers zu-
treffend sei, dass nicht klar sei, was unter Schutz gestellt werden solle. Eine Art
der Behandlung der Anmeldung bzw. des Anmeldevertreters, die aul3erhalb des
Ublichen Rahmens des Priufungsverfahrens liege und einen nachvollziehbaren
Grund fur die Besorgnis der Befangenheit liefern kdnne, kénne jedenfalls nicht er-
kannt werden. Soweit die Anmelderin summarisch auf weitere Ablehnungsgesu-
che verweise, ohne nachvollziehbar die Art der Vorwirfe zu erlautern, sei in Er-
mangelung von nachprifbaren Einzelheiten ein Eingehen hierauf nicht méglich. Im
Ubrigen sei das Verhalten eines Priifers in Parallelverfahren nur soweit beachtlich,
als dieses den Riuckschluss auf eine Voreingenommenheit des Prifers in dem
durch das Ablehnungsgesuch betroffenen Verfahren zulasse. Dies sei jedoch nicht
der Fall, da der der Ablehnung zugrunde liegende Sachverhalt ein anderer sei.
Bezuglich der dienstlichen AuRerung des Priifers sei anzumerken, dass auf An-
ordnung des Leiters der Patentabteilung 53 der Anmelderin eine Ausfertigung
hiervon zugestellt worden sei. Ob diese Ausfertigung eine gewisse Ahnlichkeit mit
einem Bescheid der Prifungsstelle haben kénnte, kdnne dahingestellt bleiben, da
die Anmelderin diese problemlos als dienstliche AuRerung des Prifers erkannt
habe.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde und beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses den Prifer der Prifungsstelle
fur Klasse GO6F, Herrn RD Dipl.-Ing. U... von der weiteren Pru-
fung der Patentanmeldung wegen Besorgnis der Befangenheit zu

entbinden.

Zur Begrundung nimmt sie auf ihren Schriftsatz vom Juni 2006 Bezug und bittet,
die Akten der dort genannten Verfahren beizuziehen. Die Anmelderin fuhrt weiter
aus, im Beschluss der Patentabteilung werde zunachst der Tatbestand verzerrt
wiedergegeben. Der erste Prifungsbescheid habe nicht beanstandet, dass der

Begriff "System" nicht klar erkennen lasse, was unter Schutz gestellt werden solle,



vielmehr laute die Feststellung, "dass offensichtlich kein komplettes System, son-
dern ein Cache-Speicheranordnung ... unter Schutz gestellt werden solle". Im
zweiten Prufungsbescheid habe der Prufer nicht "ausdricklich" angeboten, die
Anmelderin moge sich zur Vereinbarung eines Termins (einer Anhdrung) mit ihr in
Verbindung setzen. Die Formulierungen hinterlieRen vielmehr den Eindruck, dass
der Prufer (insbesondere auch vor dem Hintergrund der Vielzahl paralleler Pru-
fungsverfahren, in denen der Prifer sich auferst selten zur Anberaumung einer
Anhdrung bereit erklart habe) die Anhoérung nicht gewollt habe. Darlber hinaus
habe der Vertreter vor dem Hintergrund der Erfahrungen in diesen parallelen Pru-
fungsverfahren, in denen der Prufer Ublicherweise zwei bis vier Prifungsbe-
scheide erstellt habe, davon ausgehen kbénnen, dass eine schriftliche Erwiderung
auf den Prufungsbescheid vorerst geniige. Entgegen der Darstellung der Patent-
abteilung habe es auch keinen erneuten, sondern lediglich einen "erneuerten” und
hilfsweise gestellten Anhdrungsantrag gegeben. Der Bescheid vom 22. Juni 2006
sei auch nicht problemlos als Ausfertigung der dienstlichen AuRerung des Priifers
erkannt worden; vielmehr werde nach wie vor die Auffassung vertreten, dass die
Patentabteilung und der abgelehnte Prifer im Verfahren Uber die Entscheidung

Uber das Ablehnungsgesuch in unzulassiger Weise kooperiert hatten.

Zur rechtlichen Bewertung wird im Wesentlichen vorgetragen, dass sich insbeson-
dere unter zwei Aspekten die ungewdhnliche Sachbehandlung im vorliegenden
Verfahren, die dem Vertreter in den gesamten bisherigen 12 Jahren seiner berufli-
chen Tatigkeit nicht vorgekommen sei und die im Kern bei verntinftiger Betrach-
tung die Beflrchtung der Voreingenommenheit und fehlender Unparteilichkeit be-

grinde, ergebe:

- Zum einen die Zurickweisung der Patentanmeldung aus einem Uberwiegend
formalen und ohne Schutzbereichseinschréankung einfach ausraumbaren Mangel,
nachdem in zwei Eingaben und einem weiteren Prifungsbescheid technische
Fragen der erfinderischen Tatigkeit erdrtert worden seien und die Anmelderin da-

von habe ausgehen kdnnen, dass jedenfalls dieser formale Punkt nicht Grundlage
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einer Zurickweisung sein konne. Die Anmelderin habe in ihrer Eingabe vom
3. Juni 2005 zu einer Reihe von Fragen Stellung bezogen und diese detailliert er-
lAutert, auf die im Zurtickweisungsbeschluss Uberhaupt nicht eingegangen werde,
obwohl noch im zweiten Prifungsbescheid gerade diese Fragen offenbar der
Prufungsstelle zur Begrindung ihrer Zurickweisung dienten. Genau genommen
ignoriere damit die Prufungsstelle nicht nur den detaillierten Vortrag in der Eingabe
vom 3. Juni 2005, sondern auch den eigenen Vortrag im zweiten Prifungsbe-

scheid.

- Zum anderen die Art der Ablehnung eines Anhdrungsgesuchs, namlich mit der
Begrindung, die Anmelderin hatte ein Angebot zur Durchfiihrung einer Anhérung
nicht wahrgenommen, weil sie den Prifer nicht zur Abstimmung eines Anho-
rungstermins angerufen habe. Es habe kein vorbehaltloses "Angebot" gegeben,
die Formulierungen im Prifungsbescheid hinterlieRen vielmehr einen gegenteili-
gen Eindruck. Zudem kénne aus dem Umstand, dass der Vertreter der Anmelderin
den Prufer nicht zurtickrufe, nicht geschlossen werden, dass dieser seinen Antrag
auf Anhorung zurickgenommen héatte. Der Gesetzeswortlaut verlange, dass der
Anmelder zu horen sei; dazu reiche es nicht aus, ihn in einem Bescheid zu bitten,
sich zwecks Abstimmung eines Anhoérungstermins mit der Prufungsstelle in Ver-

bindung zu setzen.

Die Anmelderin habe auch nicht lediglich summarisch auf weitere Ablehnungsge-
suche verwiesen, sondern sich auf die Begriindungen der Ablehnungsgesuche in
den funf ausdrucklich genannten Verfahren bezogen, deren Sachverhalte fur das
vorliegende Ablehnungsgesuch durchaus relevant und teilweise vergleichbar
seien. Das Verhalten des Prifers in einer Vielzahl paralleler Patentanmeldungen
lasse insgesamt durchaus den Schluss einer gewissen Voreingenommenheit ge-
genuber dem Vertreter zu, wie sich aus den Begrindungen der genannten funf
Ablehnungsgesuche ergebe. Darlber hinaus werde die Annahme der Befangen-
heit von dem in der beigeflgten Statistik (37 Verfahren) zum Ausdruck gebrachten

Verhalten des Prifers in den parallelen Prufungsverfahren genahrt. Die Auffallig-
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keiten der Statistik seien zusammengefasst folgende: a) lediglich zwei Erteilungen
in den letzten zehn Jahren; b) Erteilung erst nach langdauerndem Verfahren mit
mehreren (drei oder vier) Bescheiden und zusatzlicher Anhorung; c) relativ ztigige
Erteilung in acht Verfahren, nachdem das Verfahren zu einem anderen Prifer ge-
wechselt sei. Hinzu kdmen in einigen Spezialfallen unnétige Verzégerungen, so
beispielsweise in den Akten 199 82 871 und 199 82 901. Interessant sei auch der
Ablauf in dem Verfahren 197 82 177/10 W (pat) 54/05, in dem nach positivem in-
ternationalen Prifungsbescheid und positiver Prifung durch einen zuvor befass-
ten Prifer, der bereits die Erteilung in Aussicht gestellt hatte, der Prifer U... nach
Ubernahme der Akte angekiindigt habe, noch einmal eine Recherche durch-

zufuhren.

Fur das Einzelverfahren sei in der Rechtsprechung und in der Literatur anerkannt,
dass sich ein Ablehnungsgrund auch aus einer Kette vertrauensschéadigender
Handlungen und AuBerungen ergeben kénne, die je fiir sich wenig bedeutend sein
maogen, in ihrer Abfolge und Haufung aber das Mal3 dessen lberschreiten, was ein
verstandiger Verfahrensbeteiligter hinnehme, ohne an der Unvoreingenommenheit
zu zweifeln. Es entspreche Sinn und Zweck der ZPO-Regelung unter sinngema-
Ber Berucksichtigung der Besonderheiten des patentamtlichen Prifungsverfah-
rens, diese Rechtsprechung auch verfahrensubergreifend anzuwenden. Relevant
sei daher hier auch das Verhalten des Prifers in den genannten weiteren Verfah-
ren, in denen ein Ablehnungsgesuch gestellt worden sei, und zwar auch das
nachfolgende Verhalten, nachdem die dortigen Ablehnungsgesuche durch das

Patentgericht rechtskraftig zurtickgewiesen worden seien.

In der miundlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihren Standpunkt aufrechter-
halten und vertieft. Die Annahme der Besorgnis einer Befangenheit ergebe sich
hier insbesondere aus der Kombination zweier Umstande, namlich, dass sie nicht
zur Anhérung geladen worden sei, in Verbindung mit dem fir sie Gberraschenden
Zurtckweisungsgrund der Patentanmeldung. In den Prifungsbescheiden sei die

Unklarheit gertigt worden, gemeint worden sei aber die Kategorie. Zudem sei bei
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der Anmelderin der Eindruck einer mutwilligen Verfahrensverzégerung entstan-

den.

Die Beschwerde ist zulassig, aber unbegrindet.

1. Das mit Schriftsatz vom 18. Mai 2006 gestellte Ablehnungsgesuch ist zulassig,
auch wenn es erst gestellt worden ist, nachdem der Priufer die Patentanmeldung

mit Beschluss vom 22. Mérz 2006 zurlckgewiesen hatte.

Ein selbstédndiges Ablehnungsverfahren ist auch nach Erlass der instanzbeenden-
den Entscheidung durchzufiihren, wenn von dem abgelehnten Richter bzw. Prifer
noch weitere Entscheidungen in Nebenverfahren zu treffen sind. AuRerste Zeit-
grenze fur die nachtragliche Geltendmachung von Ablehnungsgriinden nach § 42
Abs. 2 ZPO st erst die abschlielende Erledigung des Rechtsstreits durch eine
unanfechtbare Entscheidung (vgl. BGH vom 4. Januar 2001, X ZR 208/99, in juris;
Zoller, ZPO, 26. Aufl., 8 42 Rdn. 4; Thomas/Putzo, ZPO, 27. Aufl., 8 42 Rdn. 7).
Ein solcher Fall der Zustandigkeit des Prifers fur weitere Entscheidungen liegt
hier vor. Denn dadurch, dass mit dem Ablehnungsgesuch zugleich auch Be-
schwerde gegen den Zuriickweisungsbeschluss vom 22. Marz 2006 eingelegt
worden ist, hat der abgelehnte Prifer noch eine weitere Entscheidung in dieser
Patentanmeldung zu treffen, namlich die Entscheidung gemaf 8 73 Abs. 3 PatG,
ob abgeholfen oder dem Patentgericht vorgelegt wird (vgl. auch Senatsbeschluss
vom 7. August 2003,10 W (pat) 57/01).

2. Das Ablehnungsgesuch ist aber unbegrindet. Gemald 8§ 27 Abs.6 Satz 1
PatG i. V. m. 8§42 Abs. 2 ZPO ist ein Ablehnungsgesuch wegen Besorgnis der
Befangenheit begriindet, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen ge-
gen die Unparteilichkeit des Prifers zu rechtfertigen. Nach standiger Rechtspre-

chung gehoéren hierzu nur objektive Grinde, die vom Standpunkt des Ablehnen-
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den aus bei verninftiger Betrachtung die Beflirchtung wecken kénnen, der Prifer
stehe der Sache nicht unvoreingenommen und damit nicht unparteiisch gegen-
Uber; rein subjektive, unverniinftige Vorstellungen des Ablehnenden scheiden aus
(vgl. zoller/Vollkommer, a.a.O., 8§42 Rdn.9; Thomas/Putzo, a.a.O., §42
Rdn. 9). Hiervon ausgehend geben die von der Anmelderin geltend gemachten
Grunde - der Zurtckweisungsgrund der Patentanmeldung und die Art der Ableh-
nung ihres Antrags auf Anhorung, insbesondere vor dem Hintergrund weiterer
Prufungsverfahren vor demselben Prifer - bei objektiver Betrachtung auch aus ih-
rer Sicht noch keinen Anlass, an der Unvoreingenommenheit des Prifers zu

zweifeln.

a. Die Zuriuckweisung der Patentanmeldung ist im Beschluss vom 22. Marz 2006
unter Verweis auf 8 34 Abs.3 Nr.3 PatG mit der Unklarheit des Patentan-
spruchs 1 begrundet, weil ein System beansprucht werde. Damit ist die Zurlck-
weisung auf einen im Patentgesetz vorgesehenen Zurtickweisungsgrund gestitzt;
es kann entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht davon ausgegangen wer-
den, dass eine rechtlich véllig unhaltbare bzw. keinerlei Stitze im Patentgesetz

findende Zurtickweisung der Patentanmeldung vorliegt.

Das formale Erfordernis des 8 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG, wonach in den Patentanspri-
chen anzugeben ist, was als patentfahig unter Schutz gestellt werden soll, erfor-
dert nach standiger Rechtsprechung insbesondere, dass die Anspriche klar for-
muliert sind (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., 8 34 Rdn. 130 ff.). Fehlt es daran, kann
die Patentanmeldung gemanR 88 45 Abs. 1, 48 PatG zurickgewiesen werden. Ins-
besondere auf dem Gebiet der Informationstechnik ist die Verwendung des Be-
griffs "System" in Anspriichen Gegenstand von Entscheidungen (vgl. z. B. BPatG
GRUR 2005, 45 - Systemanspruche).

Da in beiden Prufungsbescheiden die auf der Verwendung des Begriffs "System”
beruhende Unklarheit, wenn auch knapp, angesprochen worden ist, kann auch der

Vorwurf, die Zuriickweisung aus diesem Grunde sei Uberraschend gewesen, nicht
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durchgreifen. Im ersten Priufungsbescheid wird zwar nicht wortlich bemangelt,
dass der Begriff "System" unklar sei (vielmehr heifl3t es unter A. "Zum Patentan-
spruch 1 vorliegender Anmeldung ist zunéchst festzustellen, dass offensichtlich
kein komplettes System, sondern eine Cache-Speicheranordnung (vgl. Patentan-
spruch 13) unter Schutz gestellt werden soll. Der Patentanspruch 1 ist unklar und
daher nicht gewahrbar."), dies ergibt sich aber aus dem Sinnzusammenhang. Im
zweiten Prifungsbescheid heil3t es unter B. an erster Stelle der Beanstandung,
dass der im ersten Prifungsbescheid unter A. genannte Mangel nicht behoben
sei. Die Anmelderin, die auf beide Prufungsbescheide hin geanderte Patentan-
spruche eingereicht hat, die unverédndert auf ein "System" gerichtet sind, konnte
daher nicht damit rechnen, dass diese Beanstandung fallen gelassen worden ist.

Ob die Zuriickweisung der Patentanmeldung aus diesem Grund zu Recht erfolgte
oder nicht, ist in dem hierflr vorgesehenen Beschwerdeverfahren Uber die Zu-
rickweisung der Patentanmeldung zu prufen, nicht im Verfahren tber das Ableh-

nungsgesuch.

b. Auch die Art der Ablehnung des Antrags auf Anhérung im Beschluss vom
22. Marz 2006 bietet keinen hinreichen Anhalt fir die Annahme einer Voreinge-

nommenbheit.

Ein Prufer hat in der Frage, wann eine Anhérung sachdienlich ist, einen Beurtei-
lungsspielraum (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl., 8 46 Rdn. 13 ff.). Ob die Ablehnung
des Antrags auf Anhorung rechtméaniig war bzw. ob die Beurteilung des Prifers zur
Sachdienlichkeit einer Anhdrung hier zutrifft oder nicht, ist grundsatzlich im Rah-
men des Beschwerdeverfahrens lUber die Zurtickweisung der Patentanmeldung zu
prufen, wo die nicht durchgefiihrte, aber wegen Sachdienlichkeit gebotene Anho-
rung als Verfahrensmangel geriigt werden kann, der zur Zurickverweisung der
Sache oder jedenfalls zur Zurtickzahlung der Beschwerdegebihr fihren kann (vgl.
Busse, a. a. O. 8§ 46 Rdn. 25, 26; Schulte, a. a. O., § 46 Rdn. 15), nicht im Verfah-
ren Uber das Ablehnungsgesuch.
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Soweit in dem Beschluss der "nochmalige" Antrag auf eine Anhérung abgelehnt
und in diesem Zusammenhang ausgefihrt wird, von der Anmelderin sei das An-
gebot zur Durchfiihrung einer Anhorung nicht wahrgenommen worden, kommt
darin zwar eine in doppelter Hinsicht fehlerhafte Vorgehensweise des Prifers zum
Ausdruck. Insoweit weist die Anmelderin zu Recht darauf hin, dass es keinen
zZweiten, sondern nur einen einzigen, wiederholten Antrag auf Anhérung gab.
Denn die Annahme eines zweiten Antrags hatte vorausgesetzt, dass schon einem
ersten Antrag stattgegeben oder dieser zurtickgewiesen, zuriickgenommen oder
sonst erledigt worden ist. In der bloRen Nichtwahrnehmung der Mdglichkeit zur
telefonischen Terminsabstimmung, auf die im zweiten Prifungsbescheid hinge-
wiesen worden ist, kann aber keine Ricknahme des Anhdrungsantrags gesehen
werden, wie sich insbesondere aus dem nachfolgenden Schriftsatz der Anmelde-
rin vom 3. Juni 2005 ergibt. Ebenso wenig befreit die bloRe Nichtwahrnehmung
der Moglichkeit zur telefonischen Terminsabstimmung den Prifer von seiner Ver-
pflichtung, eine fur sachdienlich erachtete Anhdrung anzuberaumen.

Daraus, dass der Prifer rechtsfehlerhaft von der Erledigung des ersten Anho-
rungsantrags und vom Vorliegen eines zweiten Anhérungsantrags ausgegangen
ist, folgt aber noch nicht notwendigerweise und zwangslaufig die Annahme einer
Voreingenommenheit des Prifers. Denn grundsatzlich gilt, dass selbst fehlerhafte
Entscheidungen in der Regel keinen Ablehnungsgrund begriinden kénnen, son-
dern nur, wenn dargetan ist, dass die Fehlerhaftigkeit auf Voreingenommenheit
oder Willkir beruht (vgl. Zéller/Vollkommer, a.a.O., 8 42 Rdn. 28). Solches ist nicht
feststellbar. Der Prufer bedient sich einer sachlichen Ausdrucksweise und hat un-
ter Angabe von nachvollziehbaren Grinden die Anhérung abgelehnt. Da der An-
melderin in dem zweiten Prifungsbescheid jedenfalls die Mdglichkeit zur telefoni-
schen Terminsabstimmung fur einen Anhorungstermin eingerdumt worden ist, be-
steht auch kein hinreichender Anhalt fur die Annahme, der Prufer verweigere sich

immer und stur jeder Anhérung.
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Im Ubrigen ist bei der Ubersendung der dienstlichen AuRerung des Prifers vom
22. Juni 2006 an die Anmelderin zwar seitens des Patentamts nicht ausdricklich
darauf hingewiesen worden, dass es sich hierbei um diese handelt, gleichwonhl ist
dies dem Inhalt des Schreibens ohne weiteres zu entnehmen gewesen. Aus die-
sem nicht auf den Prifer zuriickgehenden Mangel bei der Ubersendung kann da-

her nicht auf eine Voreingenommenheit des Prufers geschlossen werden.

c. Soweit im Ablehnungsgesuch auf weitere Verfahren Bezug genommen wor-
den ist - P 42 13 073.5-53/10 W (pat) 39/05, P 43 91 002.5-53/10 W (pat) 15/05,
197 82 106.5-53/10 W (pat) 38/05, 197 82 177.4-53/10 W (pat) 54/05 und
199 34 515.5-53/10 W (pat) 41/05 -, sind diese nicht geeignet, in dem hier zu ent-
scheidenden Verfahren eine Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit zu
rechtfertigen. Wenn ein Richter bzw. Priufer in mehreren gleichzeitig anhangigen
Verfahren der Partei tatig ist, kann zwar ein in einem Verfahren gegebener Ableh-
nungsgrund auch auf andere fortwirken (vgl. Zodller/Vollkommer, a. a. O., §42
Rdn. 19). Ein solcher Fall liegt aber ersichtlich nicht vor, denn in den genannten
Verfahren sind die Ablehnungsgesuche gegen Dipl.-Ing. U... rechtskraftig zu-
rickgewiesen worden (siehe Senatsbeschliisse, jeweils vom 11. Mai 2006, in
10 W (pat) 15/05, 10 W (pat) 38/05, 10 W (pat) 39/05,10 W (pat) 41/05,
10 W (pat) 54/05). Es ist auch nicht erkennbar, wie sich aus diesen Verfahren eine
Kette vertrauensschadigender Handlungen fir das vorliegende Verfahren ergeben
konnte. Da in diesen Verfahren keine hinreichenden Umsténde vorlagen, die den
Schluss auf eine unsachliche, voreingenommene Haltung des Prufers gerechtfer-
tigt hatten, vermdgen die dortigen Umstande dies auch nicht fiir das vorliegende

Verfahren zu rechtfertigen.

Soweit die Anmelderin im Beschwerdeverfahren dartiber hinaus vorgetragen hat,
welchen Fortgang - nach Erlass der Senatsbeschlisse vom 11. Mai 2006 - die
Prufungsverfahren in den genannten weiteren Verfahren genommen haben, kann
dies schon aus Rechtsgriinden nicht beriicksichtigt werden. Denn im Rechtsmit-

telverfahren Uber das Ablehnungsgesuch dirfen keine neuen Ablehnungsgriinde
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geltend gemacht werden (vgl. Zdller/Vollkommer, a. a. O., § 46 Rdn. 17). Entspre-
chendes qilt, soweit die Anmelderin erstmals im Beschwerdeverfahren Verfah-
rensverzdgerungen in noch zwei weiteren Verfahren genannt (199 82 871 und
199 82 901) und sich in der mundlichen Verhandlung auch im vorliegenden Ver-

fahren auf die Verfahrensdauer bezogen hat.

Schlie3lich rechtfertigt auch die eingereichte Statistikliste, die insbesondere die
Verfahrensdauer und/oder Erfolglosigkeit des Patentbegehrens in anderen Verfah-
ren widerspiegeln soll, nicht die Annahme der Voreingenommenheit. Die Erfolg-
losigkeit der Antragstellerin in anderen Verfahren vor dem abgelehnten Prifer be-
grundet allein noch nicht die Besorgnis der Befangenheit (vgl. Zoéller/Vollkommer,
a.a. 0., 8§42 Rdn. 19). Auch hier sind Anhaltspunkte, dass die Verfahrensdauer
(die in ihrer Lange nicht aus dem Ublichen Rahmen fallt, wie dem Senat aus etli-
chen Verfahren bekannt ist, vgl. z. B. die Senatsentscheidungen "Prufungsan-
tragsgebihr”, 10 W (pat) 25/02 vom 23. August 2005, BPatGE 49, 123, und "Jah-
resgeblihren”, 10 W (pat) 45/05 vom 26. Oktober 2006, wo jeweils wegen uber-
langer Dauer des Priufungsverfahrens Antrag auf GebuUhrenerstattung gestellt
wurde) und/oder Erfolglosigkeit auf einer unsachlichen Einstellung des Prufers be-
ruht, der Statistikliste als solcher nicht entnehmbar. Inwieweit bezuglich der Vor-
gange aus friheren Verfahren nicht schon ein Verlust des Ablehnungsrechts ge-
mafi 8 43 ZPO (ebenfalls anwendbar Uber 8§ 27 Abs. 6 Satz 1 PatG) eingetreten

ist, kann daher dahingestellt bleiben. Mit "Einlassen in eine Verhandlung" und
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"Antragstellung” im Sinne von 8§ 43 ZPO kann auch die Einreichung von Schrift-
satzen im schriftlichen Verfahren gemeint sein (vgl. Zéller/Vollkommer, a. a. O.,
8 43 Rdn. 4, 5).

Schilke Puschel Zimmerer
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