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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ...

(wegen Ablehnungsgesuch; hier: Verfahrenskostenhilfe fur das

Beschwerdeverfahren)
hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 26. Oktober 2018 durch den Vorsitzenden Richter Rauch,

die Richterin Plschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Der Antrag auf Gewahrung von Verfahrenskostenhilfe fir das

Beschwerdeverfahren wird zuriickgewiesen.

ECLI:DE:BPatG:2018:261018B7Wpat14.18.0



Grinde

Der Anmelder reichte am 27. Oktober 1999 beim Deutschen Patent- und Marken-
amt eine Patentanmeldung mit 17 Patentansprichen ein. Mit Beschluss der Pa-
tentabteilung 11 vom 24. Marz 2003 wurde ihm Verfahrenskostenhilfe fur das Er-

teilungsverfahren bewilligt.

Die mit dem Prufer Dr. R... besetzte Priufungsstelle fir Klasse C12N &ul3erte in
ihrem Bescheid vom 25. Mai 2005 u. a. Zweifel an der Neuheit des nunmehr unter
der Bezeichnung

beanspruchten Erfindungsgegenstands.

Mit der Begrindung, Dr. R... habe fernmundlich zu Unrecht die Darlegung von
Experimenten zur Voraussetzung einer Patentierbarkeit der Erfindung gemacht,
lehnte der Anmelder den Prifer mit Eingabe vom 11. August 2006 wegen Besorg-
nis der Befangenheit ab. Das Ablehnungsgesuch blieb - als Ergebnis von Ent-
scheidungen des Patentamts und des Bundespatentgerichts (vgl. Beschluss der
Patentabteilung 41 vom 9. Marz 2007, Beschliisse des 10. Senats des Bundes-
patentgerichts vom 25. September 2007 und vom
13. Dezember 2007 - ...) - erfolglos.

In dem sich anschliel3enden Schriftwechsel reichte der Anmelder mehrfach geén-
derte Patentanspriiche ein. Der Prifer Dr. R... erlauterte in drei weiteren Pri-
fungsbescheiden vom 11. November 2008, vom 29.Juli 2015 und vom
4. Juli 2017, dass eine Patenterteilung mit den jeweils vorgelegten Unterlagen

weiterhin nicht in Aussicht gestellt werden kénne.



Mit Beschluss vom 2. Marz 2018 wies die mit Dr. R... besetzte Prifungsstelle
fur Klasse C12N des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung
des Anmelders schliel3lich wegen mangelnder Ausfihrbarkeit der Erfindung und

unzulassiger Erweiterung der Anmeldung zurtick

Gegen diese Entscheidung legte der Anmelder mit Schriftsatz vom 20. Marz 2018
Beschwerde ein und beantragte Verfahrenskostenhilfe fiir die Durchfihrung des
Beschwerdeverfahrens. Dieser Beschwerde hat die Prufungsstelle nicht abgehol-
fen und die Sache dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt
(Az. ...).

Ebenfalls mit Schriftsatz vom 20. Méarz 2018 hat der Anmelder erneut einen Antrag
auf Ablehnung des Prifers Dr. R... wegen Besorgnis der Befangenheit gestellt.
Zur Begrundung dieses Antrags bezeichnet er die Argumentation des Prufers als
unsachlich und ragt, dieser verzerre absichtlich Tatsachen. Der Prufer erlautere
nicht, warum die in der Anmeldung beschriebenen Expressionssysteme nicht
funktionieren sollten, missbrauche sein Amt, verstehe die Anmeldung nicht, wider-
spreche seinen eigenen Aussagen inhaltlich und betreibe ,Sabotage”. Als Beispiel
zitiert der Anmelder einen Satz von Seite 6 des Zuriickweisungsbeschlusses, wo
es heil3t: ,Nach Auffassung der Prufungsstelle kann aber weder der Beschreibung
noch den Figuren 1 und 3 ein Expressionssystem gemaf geltendem Anspruch 1
entnommen werden.” Im Gegensatz hierzu umfasse die ganze Patentanmeldung
unterschiedliche Expressionssysteme. Auch der weitere Satz ,Die ,Expression von
Transgenen® wird nur im Kontext einer Mehrzahl von Expressionssystemen ver-
wendet" sei absurd. Die ,Expression von Transgenen* sei ein Zitat aus dem Titel
der Patentanmeldung, und dies widerspreche den Behauptungen des Prifers tber
"nur ein exprimiertes Transgen" sowie Uber die "Expression von Transgen in ei-
nem spezifischen Expressionssystem". Zur Verdeutlichung dieses aus seiner Sicht
bestehenden Widerspruchs bezieht sich der Anmelder zusétzlich auf den Titel der

Patentanmeldung...



Mit Beschluss der mit dem Vorsitzenden Dr. M... und den weiteren Mitgliedern
Dr. P... und Dr. S... besetzten Patentabteilung 44 des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 28. Marz 2018 ist der Antrag auf Priferab-
lehnung als unzuldssig verworfen worden. Zur Begriindung ist in dem Beschluss
ausgefuhrt, der Anmelder habe ein im Jahre 2007 zuriickgewiesenes Gesuch
ohne Nennung neuer Grinde wiederholt. Das erneut vorgetragene Ablehnungs-

gesuch sei Uberdies unbegrindet.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders vom
26. April 2018. Er beantragt sinngemaln,

ihm Verfahrenskostenhilfe fir das Beschwerdeverfahren zu bewil-

ligen,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 44 vom
28. Marz 2018 aufzuheben und dem Antrag auf Ablehnung des
Prifers Dr. R... stattzugeben.

Zur Begrindung tragt der Anmelder u. a. vor, der angefochtene Beschluss sei un-
gultig, weil die Praferin Dr.P... als Mitglied der Patentabtei-
lung bei der Beschlussfassung mitgewirkt habe. Diese habe zwei seiner Patent-
anmeldungen willkirlich zurickgewiesen. Sie sei fir mehrere Akten der Firma
.M..." zustandig gewesen. Durch die Zurlckweisung von Patentanmeldungen
des Anmelders habe dieser Firma geholfen werden sollen; das Unternehmen ver-

markte die Erfindungen des Anmelders zu Unrecht an seiner Stelle.

Der Priufer Dr. R... diskriminiere den Anmelder gegeniber der israelischen
Firma ,V...“ dadurch, dass er das in diesem Verfahren beantragte Patent nicht
erteilt habe. Er handele zudem im Interesse des israelischen Unternehmens
B... und beurteile die Patentanmeldung des Anmelders

nach anderen, ,doppelten” ,Standards” als die Patentanmeldungen seiner Konkur-



renten. Ein sachlicher Dialog mit dem Prufer sei nicht mdglich; dieser betreibe

Mobbing. Der angefochtene Beschluss verstol3e gegen das Grundgesetz.

Der hier verfahrensgegenstandlichen, gegen die Zurtickweisung des Ablehnungs-
antrags gerichteten Beschwerde des Anmelders hat die Patentabteilung 44 eben-

falls nicht abgeholfen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Verfahrensakten verwiesen.

Dem Antrag auf Gewahrung von Verfahrenskostenhilfe zur Durchfiihrung des Be-
schwerdeverfahrens kann nicht entsprochen werden, weil die Beschwerde keine
hinreichenden Erfolgsaussichten hat (8 130 Abs.1 Satz1 PatG i.V.m. § 114
ZPO). Die Patentabteilung hat dem gegen den Prifer Dr. R... gerichteten Ab-

lehnungsgesuch zu Recht nicht stattgegeben.

1. Der Zulassigkeit des Ablehnungsgesuchs vom 20. Marz 2018 steht nicht
entgegen, dass der Anmelder den Prifer Dr. R... bereits mit Eingabe vom
11. August 2006 fur befangen erklart hat. Eine blof3e Wiederholung der damals
vorgebrachten Ablehnungsgrinde stellt das hier zu beurteilende Ablehnungsge-
such schon deshalb nicht dar, weil es sich erstmals mit dem Zurtickweisungsbe-

schluss vom 2. Méarz 2018 auseinandersetzt.

2. Das Ablehnungsgesuch vom 20. Marz 2018 ist aber nicht begrindet.

a) Gemall 827 Abs.6 Satzl PatG i.V.m. 8§42 Abs.2 ZPO st ein
Ablehnungsgesuch 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 verniinftiger Betrachtung
die Beflrchtung wecken kdnnen, der Priufer stehe der Sache nicht unvoreinge-
nommen und damit nicht unparteiisch gegeniber; rein subjektive, unverninftige
Vorstellungen des Ablehnenden scheiden aus (vgl. Zéller/Vollkommer, ZPO,
32. Aufl., § 42 Rn. 9).

b) Hiervon ausgehend geben die vom Anmelder geltend gemachten Griinde
bei objektiver Betrachtung keinen Anlass, an der Unvoreingenommenheit des

Prufers zu zweifeln.

Die Richter- bzw. Pruferablehnung wegen Befangenheit dient nicht dazu, sich ge-
gen eine fur unrichtig gehaltene Rechtsauffassung des Richters bzw. Prifers zu
wehren (vgl. BGH NJW 2002, 2396, juris Tz. 7). Ob die Beurteilung des Prufers
zutrifft oder nicht, ist in dem hierfir gegen die Zurickweisung der Patentanmel-
dung vorgesehenen Beschwerdeverfahren gemafR 8§ 73 Abs. 1 PatG zu prufen,
nicht im Verfahren tber das Ablehnungsgesuch. Auch auf die RechtmaRigkeit der
Rechtsanwendung kommt es regelmé&fRig nicht an (vgl. BGH NJW-RR 2012, 61,
Tz. 7). Denn selbst fehlerhafte Entscheidungen sind grundséatzlich kein Ableh-
nungsgrund, sondern nur dann, wenn dargetan ist, dass die Fehlerhaftigkeit auf
Voreingenommenheit oder Willkir beruht (vgl. Zéller/Vollkommer, a. a. O., §42

Rn. 28 m. w. N). Dies ist hier nicht feststellbar.

C) Der Prufer hat sowohl seine Prufungsbescheide, als auch seine Entschei-
dung Uber die Zurickweisung der Patentanmeldung durchweg mit nachprtfbaren
Erwagungen in vollig sachlich gehaltener Ausdrucksweise begriindet. Er hat die
Anmeldung nach MaRgabe der verschiedenen vom Anmelder gestellten Antrage
gepruft und ist dabei unter Anwendung der im Patentgesetz vorgesehenen Zu-
rickweisungsgrinde (8 48 Satz 1 PatG i. V.m. 8§45 Abs. 1, 881 bis 5 PatG) zu
dem Ergebnis der Zurickweisung der Patentanmeldung gelangt. Daflir, dass die

Ausfuhrungen in dem Zuriickweisungsbeschluss vom 2. Marz 2018 ihre Ursache



in einer unsachlichen inneren Einstellung des Prifers Dr. R... gegeniber dem

Anmelder haben, gibt es keinerlei Anhalt.

Ob die in dem Zuriickweisungsbeschluss vorgenommenen Erwégungen oder Be-
wertungen zutreffen oder nicht oder ob sich einzelne fachliche Ausfiihrungen, wie
der Anmelder meint, einander im Einzelfall widersprechen, ist an dieser Stelle
nicht zu prufen. Bei der Zurickweisung einer Patentanmeldung liegt es in der Na-
tur der Sache, dass z. B. die Beurteilung des Gegenstands der Patentanmeldung
oder des Offenbarungsgehalts der Anmeldungsunterlagen durch den Prufer von
der des Anmelders abweicht. In diesem Konflikt wurzelt zugleich der vom Anmel-
der erhobene Vorwurf, der Prufer diskriminiere den Anmelder gegentber Mitbe-
werbern. Konkrete Anhaltspunkte fir eine Voreingenommenheit des Prifers
Dr. R... oder fur die Anwendung ,doppelter Standards” lassen weder der Vor-
trag des Anmelders noch die Grinde der Entscheidung vom 2. Marz 2018 erken-

nen.

d) Auch aus dem weiteren Verfahrensablauf ergeben sich keine Anhaltspunkte

fur eine Besorgnis der Befangenheit des Prifers Dr. R....

Insbesondere stellt der Umstand, dass dieser eine Nichtabhilfeentscheidung be-
treffend die Beschwerde gegen die Zurlickweisung der Patentanmeldung getroffen
hat, keinen die Besorgnis der Befangenheit begrindenden Versto3 gegen die
Wartepflicht des 8§ 47 Abs. 1 ZPO dar. Zwar untersagt die - auch im Prifungsver-
fahren vor dem Patentamt anwendbare - Vorschrift des § 47 Abs. 1 ZPO einem
abgelehnten Prifer die Vornahme anderer als unaufschiebbarer Amtshandlungen
bis zu einer - im vorliegenden Fall noch ausstehenden - rechtskraftigen Entschei-
dung Uber das Ablehnungsgesuch (vgl. zum Umfang der Wartepflicht BGH NJW-
RR 2011, 427; Zoller/Vollkommer, a.a. O., 847 Rn. 1; Senatsbeschluss vom
19. Oktober 2017 - 7 W (pat) 13/17 -, veroffentlicht in juris). Verstol3t der Prifer
gegen diese Regel, so kann daraus jedoch kein Vorwurf der Befangenheit herge-

leitet werden, wenn der Prufer - wie hier - von einem offensichtlich unzulédssigen


https://www.juris.de/r3/?docId=KORE300462010&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=KORE300462010&docFormat=xsl&docPart=K

Ablehnungsgesuch, das keine Wartepflicht zu grinden vermag (vgl. hierzu Zoller/
Vollkommer, a. a. O., 8 47 Rn. 2 a. E), ausgegangen ist.

e) Soweit der Anmelder gleiche oder ahnlich lautende Ablehnungsgesuche in
den ebenfalls in der Beschwerdeinstanz anhangigen Patentanmeldungen

(...) und (...) gestellt
hat, sind diese ebenfalls nicht geeignet, in dem hier zu entscheidenden Verfahren
eine Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit zu rechtfertigen. Wenn ein
Richter bzw. Prufer in mehreren gleichzeitig anhangigen Verfahren der Partei tétig
ist, kann zwar ein in einem Verfahren gegebener Ablehnungsgrund auch auf an-
dere fortwirken (vgl. Zdller/Vollkommer, a. a. O., 8 42 Rn. 19). Ein solcher Fall liegt
aber hier schon deshalb nicht vor, weil in den genannten Verfahren die Ableh-

nungsgesuche ebenso zurtickzuweisen sind.

3. Der erstmals mit seiner Beschwerde vorgebrachte Vortrag des Anmelders,
die angefochtene Entscheidung vom 28. Marz 2018 sei unwirksam, weil das Mit-
glied der Patentabteilung44 Dr.P... an ihrem Zustandekommen mit-
gewirkt hat, lasst die Erfolgsaussichten der Beschwerde unberthrt und ist daher
im vorliegenden Zusammenhang nicht zu prufen. Insoweit fehlt es bereits an einer
gemal 8§ 73 Abs. 1 PatG anfechtbaren Entscheidung der Patentabteilung tber ein
Ablehnungsgesuch (vgl. hierzu auch Senatsbeschluss vom 27. April 2015 -
7 W (pat) 93/14, BeckRS 15,10494). Ein Ablehnungsgesuch fuhrt zudem nicht zur
Nichtigkeit einer Entscheidung, an der ein abgelehnter Richter oder Prifer mitge-
wirkt hat (vgl. Zoller/Vollkommer, a. a. O., 8 42 Rn. 7, vor 8§ 41 Rn. 2 m. w. N).

4. Da somit die Beschwerde keine Erfolgsaussichten hat, kann flr das Be-
schwerdeverfahren keine Verfahrenskostenhilfe gewahrt werden.

5. Der Anmelder hat die Moglichkeit, das Beschwerdeverfahren durch Zahlung
der Beschwerdegebihr in Gang zu setzen. Dafir steht ihm die Zeit zur Verfligung,

in der der Lauf der Zahlungsfrist noch gehemmt ist (bis zum Ablauf von einem


https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&az=7WPAT9314&ge=BPATG

Monat nach Zustellung des vorliegenden Beschlusses, § 134 PatG), und dartber

hinaus die bei Einreichung des Verfahrenskostenhilfeantrags noch nicht verstri-

chene Beschwerdefrist.

Rauch Pischel Dr. Schnurr
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