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59. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. B. GmbH gegen A. AG (Beschwerde in Zivil-
sachen) 4A_232/2021 vom 30. August 2021

Regeste (de):
Art. 30 Abs. 1 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 47 ZPO; Anschein der Befangenheit eines nebenamtlichen Bun-
despatentrichters.

Betonung der hohen Bedeutung des Anspruchs auf ein unabhiingiges und unparteiisches Gericht fiir die Glaub-
wiirdigkeit der Justiz. Beim Bundespatentgericht, einem spezialisierten Fachgericht mit mehrheitlich neben-
amtlichen Richtern, ist ganz besonders auf die richterliche Unabhingigkeit zu achten, wobei aber die vom
Gesetzgeber gewollte Organisation ebenfalls zu beriicksichtigen ist. Bedeutung bei administrativen Titigkeiten
der Kanzlei eines Bundespatentrichters (E. 6).

Regeste (fr):
Art. 30 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH, art. 47 CPC; apparence de prévention d’un juge suppléant du Tribunal
fédéral des brevets.

Le droit a un tribunal indépendant et impartial revét une haute importance pour la crédibilité de la justice.
Le Tribunal fédéral des brevets est une juridiction spécialisée composée en majorité de juges suppléants; aussi
faut-il vouer une attention toute particuliere a I’'indépendance des juges, tout en tenant compte de I’ organisation
voulue par le législateur. Portée en 1’espece des activités administratives déployées par I’étude d’avocats a
laquelle appartient un juge du Tribunal des brevets (consid. 6).

Regesto (it):
Art. 30 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU, art. 47 CPC; parvenza di prevenzione di un giudice supplente del Tribu-
nale federale dei brevetti.

Accentuazione dell’alta importanza del diritto a un tribunale indipendente e imparziale per la credibilita della
giustizia. Per quanto attiene al Tribunale federale dei brevetti, che ¢ un tribunale specializzato composto mag-
gioritariamente di giudici supplenti, occorre pertanto vegliare con particolare attenzione sull’indipendenza dei
giudici, tenendo tuttavia conto dell’organizzazione voluta dal legislatore. Portata nel caso di attivita amminis-
trative svolte dallo studio legale di un giudice del Tribunale dei brevetti (consid. 6).
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A.a Am 29. November 2017 erhob die B. GmbH (Klégerin, Beschwerdefiihrerin) am Bundespatentgericht
eine Patentverletzungsklage gegen die A. AG (Beklagte, Beschwerdegegnerin). Die Klidgerin macht darin eine



Verletzung der Schweizer Teile von drei europdischen Patenten (EP x, EP y und EP z) durch die Einweg-
Injektionspens ”C.” der Beklagten (in verschiedenen Ausfithrungsformen) geltend. Sie verlangt zusammenge-
fasst die Unterlassung der weiteren Herstellung und des weiteren Vertriebs der ”C.” sowie Auskunft, Rech-
nungslegung und finanziellen Ausgleich.

In diesem Verfahren mit der Verfahrensnummer 02017_022 setzt sich der Spruchkorper des Bundespatentge-
richts aus den Richtern Christoph Gasser (Instruktionsrichter), Tobias Bremi (Referent) und Kurt Sutter zu-
sammen. Am 7. Januar 2020 wurde den Parteien das Fachrichtervotum von Richter Bremi zur Stellungnahme
zugestellt. Im Fachrichtervotum kommt Richter Bremi zum Schluss, dass die ”C.” Injektionspens der Beklagten
(in verschiedenen Ausfiihrungsformen) die Klagepatente EP y und EP z verletzten, nicht aber das Patent EP
x. Die Klagepatente EP x und EP z seien rechtsbestdndig, nicht aber das Patent EP y. Entsprechend sei das
Klagepatent EP z rechtsbestiandig und verletzt und das sich auf dieses Klagepatent stiitzende Rechtsbegehren
sei gutzuheissen.

A.b Am 13. Januar 2020 ging am Bundespatentgericht eine weitere Patentverletzungsklage gegen die Beklagte
ein (Verfahren Nr. 02020_001). In diesem Verfahren macht eine Drittgesellschaft, die D. Company (im Folgen-
den ”Zweitklidgerin” oder "Klédgerin des zweiten Verfahrens”), die Verletzung ihres Patents durch die gleichen
”C.” Injektionspens der Beklagten geltend, die auch Anfechtungsgegenstand des ersten Verfahrens 02017_022
sind.

B.

B.a Am 14. Februar 2020 stellte die Beklagte das Gesuch, Richter Tobias Bremi habe im ersten Patentver-
letzungsverfahren 02017_022 in den Ausstand zu treten. Die Arbeitgeberin von Richter Bremi, die Kanzlei
E. AG, sei als Vertreterin von Patenten der Kldgerin des zweiten Verfahrens 02020_001 gegeniiber dem Eid-
genossischen Institut fiir Geistiges Eigentum eingetragen. Die zweite Klage im Verfahren 02020_001 richte
sich gegen die gleichen ”C.” Injektionspens der Beklagten wie im ersten Verfahren O2017_022,
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weshalb das erste Verfahren fiir das zweite eine erhebliche prédjudizielle Bedeutung habe. Mit Beschluss vom 8.
April 2020 wies die Verwaltungskommission des Bundespatentgerichts das Ausstandsgesuch ab. Dagegen er-
hob die Beklagte Beschwerde an das Bundesgericht. Dieses hiess die Beschwerde mit Urteil vom 5. November
2020 gut, hob den Beschluss der Verwaltungskommission auf und wies die Sache zur Ergidnzung des Sachver-
halts und neuer Entscheidung im Sinne der Erwigungen an die Vorinstanz zuriick (Verfahren 4A_243/ 2020;
BGE 147 III 89). Das Bundesgericht erkannte, dass nicht jegliche Beziehung fiir sich allein den Anschein der
Befangenheit zu begriinden vermdége, vielmehr miissten objektive Umstédnde auf eine gewisse Intensitét hindeu-
ten. Ob dieser Grad der Intensitit erreicht sei, beurteile sich nach den Umstinden des Einzelfalles. Dies gelte
auch hinsichtlich bloss administrativer Tétigkeiten. Bestehe sodann die beanstandete Beziehung des Richters
nicht zu einer Verfahrenspartei sondern - wie hier - zu einer Drittpartei in einem anderen Verfahren, sei auch
die Wirkung der beiden Verfahren aufeinander beim Entscheid iiber den Ausstand zu beriicksichtigen. Um in
dieser Hinsicht die Befangenheit von Richter Bremi beurteilen zu kénnen, fehlten jedoch die erforderlichen
Sachverhaltsfeststellungen, welche die Vorinstanz nachzuholen habe: - Zum einen miisse die Vorinstanz die
Art, den Umfang und die Dauer der konkreten Geschiftsbeziehung zwischen der Klédgerin des zweiten Verfah-
rens und der Kanzlei E. AG, bei welcher Richter Bremi titig ist, abkldren. - Zum andern miisse die Vorinstanz
die konkreten Auswirkungen der beiden héngigen Patentverletzungsprozesse aufeinander abkldren.

B.b Nach Vornahme der erforderlichen Sachverhaltserginzung hiess die Verwaltungskommission des Bun-
despatentgerichts mit Beschluss vom 15. Miérz 2021 das Ausstandsgesuch gegen Richter Tobias Bremi gut und
versetzte ihn in den Ausstand. Sie erwog zusammengefasst, dass die administrative Téatigkeit der Kanzlei E.



AG fiir die Kldgerin des Zweitprozesses ein erhebliches Ausmass erreiche, weshalb Richter Bremi im zweiten
Patentverletzungsprozess nicht als Richter mitwirken konne. Den verfiigten Ausstand von Richter Bremi im
ersten Patentverletzungsprozess begriindete die
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Verwaltungskommission mit der Wechselwirkung der beiden Verfahren in dem Sinne, dass die Kléigerin des
zweiten Verfahrens die gleichen Interessen wie die Kldgerin des vorliegenden Verfahrens verfolge.

C. Die Beschwerdefiihrerin erhebt Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht mit dem Antrag, der Be-
schluss der Verwaltungskommission des Bundespatentgerichts vom 15. Mérz 2021 sei aufzuheben und das
Ausstandsgesuch gegen Richter Tobias Bremi sei abzuweisen. Sie riigt nebst offensichtlich unrichtiger Sach-
verhaltsfeststellungen eine falsche Anwendung von Art. 47 ZPO sowie eine Verletzung von Art. 124 Abs. 1
ZPO, Art. 29 BV und Art. 30 Abs. 1 BV. (...)

Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

(Auszug)

Erwigungen

Aus den Erwédgungen:

6. Der vorliegende Fall zeigt exemplarisch die Schwierigkeiten im Hinblick auf Art. 30 Abs. 1 BV auf, die
sich bei spezialisierten Fachgerichten mit mehrheitlich nebenamtlichen Richterpersonen aufgrund der klein-
rdumigen Verhiltnisse in der Schweiz ergeben konnen (so JEREMIAS FELLMANN, Die bundesgerichtliche
Rechtsprechung zu Art. 30 Abs. 1 BV, Justice-Justiz-Giustizia 2021/2, Rz. 22). Fiir das Bundespatentgericht
kommt erschwerend hinzu, dass die enge Spezialisierung auf das Patentrecht einen nur kleinen Kreis infrage
kommender Gerichtspersonen erfasst und dass teilweise auch die hauptamtlichen Richter nur teilzeitlich fiir
das Gericht und im Ubrigen in anderer Funktion im Bereich des Patentrechts titig sind. Diese Schwierigkeit
vermag aber die hohe Bedeutung, die der Garantie des unabhingigen und unbefangenen Richters zukommt, und
die gerade auch durch organisatorische Gegebenheiten tangiert sein kann ( BGE 147 1 173 E. 5.1), nicht aufzu-
wiegen. Im Gegenteil ist bei einer derartigen Organisation ganz besonders auf die richterliche Unabhéngigkeit
zu achten, wobei aber die vom Gesetzgeber gewollte Organisation im Rahmen der stets gebotenen Einzelfall-
beurteilung ebenfalls zu beriicksichtigen ist ( BGE 147 111 89 E. 4.2.1; BGE 139 III 433 E. 2.1.3). Letzteres
bedeutet im vorliegenden Kontext namentlich, dass fiir rein administrative Tatigkeiten der Kanzlei eines Bun-
despatentrichters eine weniger strikte Haltung gilt als fiir typische

BGE 147 11 577 S. 581

(Patent-) Anwaltstitigkeiten. Nicht jegliche administrative Titigkeit geniigt, um einen Anschein der Befangen-
heit zu begriinden. Vielmehr miissen objektive Umsténde auf eine gewisse Intensitédt der Beziehung hindeuten
( BGE 147 III 89 E. 5.1 und 5.2). In der Literatur wird aber zu Recht dafiir pladiert, dass angesichts der



grossen Bedeutung, die dem Anspruch auf ein unabhidngiges und unparteiisches Gericht gemiss Art. 30 Abs.
1 BV fiir die Glaubwiirdigkeit der Justiz zukommt, die Schwelle fiir einen Ausstandsgrund auch bei admi-
nistrativen Téatigkeiten nicht zu hoch angelegt werden darf (FELLMANN, a.a.O., Rz. 24). Diese Grundsitze
hat die Vorinstanz zutreffend beachtet und eine angemessene Abwégung der vorliegend gegebenen Umstéinde
vorgenommen. Der Vorwurf der Beschwerdefiihrerin, die Vorinstanz habe die vom Gesetzgeber gewollte Or-
ganisation des Bundespatentgerichts als mit Fachrichtern bestiicktes Spezialgericht zu wenig beriicksichtigt, ist
daher unbegriindet.

Auch trifft nicht zu, dass der verfiigte Ausstand von Richter Bremi die Durchfiihrung des Erstprozesses verun-
moglichen wiirde, stehen doch andere Fachrichter, die nicht befangen erscheinen, zur Verfiigung. Dass dies in
anderen Fillen mit vergleichbarer Konstellation nicht auch moglich wire, zeigt die Beschwerdefiihrerin nicht
hinreichend auf.



