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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 033 768.3 - 41

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 22. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Schroéder, der Richter Harrer und Dr. Gerster sowie der Richterin Dr

Schuster

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben und das Patent er-
teilt.

Bezeichnung: Verwendung eines Haftfilms zum Schutz eines

Gegenstands vor Marderverbiss
Anmeldetag: 11. Juli 2004
Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zu Grunde:
Patentansprtiche 1 bis 4,
Beschreibung 2 Seiten, Spalten 1 bis 4,

jeweils uberreicht in der mindlichen Verhandlung am 22. April 2008.

Grinde

Mit Beschluss vom 15. Méarz 2006 hat die Prifungsstelle fir Klasse AOLN des
Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung 10 2004 033 768.3 - 41

mit der Bezeichnung

.Marderschutz “

zuruckgewiesen.

Die Zurickweisung ist im Wesentlichen damit begrindet, der Gegenstand des

Patentanspruchs 1 sei nicht ausfiuhrbar, weil die chemische Definition des Haft-

mittels fehle und auch die Nennung eines Handelsproduktes in der Beschreibung



die fehlende Definition nicht liefere, weil sich dessen Zusammensetzung im Lauf
der Zeit andern konne. Der verwendete Stoff oder das Gemisch misse aber so
explizit beschrieben sein, dass ein Fachmann -ohne erfinderisch tatig werden zu
missen- erkennen koénne, welcher Stoff einzusetzen sei. Spezifische physikali-
sche Parameter fir die Eigenschaft der Zahelastizitat seien auch nicht angegeben
und mit der Formulierung ,hohe Viskositat und zugleich elastisch® allein lasse sich
kein Stoff oder Gemisch prazise charakterisieren. Die Nacharbeitbarkeit sei wegen

der aufgabenhaften Formulierung im Hauptanspruch daher nicht gegeben.

Gegen diesen Beschluss hat der Anmelder Beschwerde eingelegt. Er hat geltend
gemacht, Kern der vorliegenden Anmeldung sei es, durch Aufbringen eines zéhe-
lastischen und wasserunldslichen Haftfilmes auf die Oberflache des zu schitzen-
den Gegenstandes dessen Marderverbiss zu verhindern. Die gewlnschte Ab-
wehrwirkung und der damit verbundene Erfolg der Erfindung werde durch eine
Substanz erzielt, die genau die in Anspruch 1 beschriebenen Eigenschaften auf-
weise, weshalb der Fachmann sehr wohl erkennen kénne, was zur Erfindung ge-
hore. Die Erfindung sei auch so deutlich offenbart, dass ein Fachmann sie ausfiih-
ren konne, denn es seien konkrete Ausfuihrungsbeispiele angegeben, so dass der
Fachmann die Erfindung nachbilden kénne. Auch das von der Prufungsstelle auf-
gefuhrte Argument, wonach die Angabe von Handelsprodukten nicht geeignet sei,
die Erfindung ausfihrbar zu offenbaren, da sich deren Zusammensetzung im
Laufe der Zeit andere, gehe ins Leere, da eines der angegebenen Handelspro-
dukte zum Anmeldezeitpunkt im einschlagigen Fachhandel (fir Motorradzubehor)
habe erworben werden konnen. Ein Mangel an Ausfuhrbarkeit konne daher nicht
festgestellt werden. Im Ubrigen sei die beanspruchte Verwendung gegentiber den

im Prufungsverfahren genannten Druckschriften

(1) DE 38 3640 C2 und
(2) DE 200 01 102 U1

neu und erfinderisch.



Der Anmelder verfolgt sein Patentbegehren mit den in der mindlichen Verhand-
lung Uberreichten Patentanspriichen 1 bis 4 weiter. Der Anspruch 1 hat folgenden
Wortlaut:

,verwendung eines Haftfilms, der zahelastisch und wasserunlos-
lich ist und beim Abziehen klebrige und elastische Faden ausbil-
det, zum Schutz eines Gegenstandes vor Marderverbiss, wobei
der Haftfilm durch Aufbringen eines Motorrad-Kettensprays auf die

Oberflache des zu schiitzenden Gegenstands gebildet wird."

Die ruckbezogenen Patentanspriiche 2 bis 4 sind auf weitere Einzelheiten der

Verwendung nach Anspruch 1 gerichtet.

Der Anmelder beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit den
in der mundlichen Verhandlung Uberreichten Unterlagen zu ertei-

len.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere wegen des Wortlauts der Anspriiche 2

bis 4, wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

1. Die Beschwerde ist zulassig (8 73 PatG) und unter Beruicksichtigung des nun-

mehr vorliegenden Patentbegehrens auch begriindet.



2. Bezuglich ausreichender Offenbarung des Gegenstandes nach dem geltenden
Anspruch 1 bestehen keine Bedenken; seine Merkmale lassen sich aus dem ur-
springlich eingereichten Anspruch 1 in Verbindung mit dem Briickenabsatz der
Seiten 4/5 der urspringlich eingereichten Beschreibung herleiten. Die Anspru-
che 2 bis 4 basieren auf den ursprtinglichen Anspriiche 2, 4 und 5 und in Bezug
auf das den Haftfilm erzeugenden Motorrad-Kettensprays auf Seite 4, letzter Ab-

satz.

Der Gegenstand nach Anspruch 1 ist auch ausfuhrbar. Durch die vorgenommene
Prazisierung des Hauptanspruchs kann der Fachmann unzweifelhaft erkennen,
wie die offenbarte Lehre praktisch zu verwirklichen ist. Der geltende Anspruch 1
enthalt nun Angaben dahingehend, wie durch Aufbringen eines (tblichen) Motor-
rad-Kettensprays ein wasserunldslicher und zéhelastischer Haftfilm erzeugt wer-
den kann, der Schutz vor Marderverbiss bietet. Er gibt somit - erlautert durch die
Beschreibung - dem Fachmann die entscheidende Richtung an, in die er vorgehen
muss, um die anmeldungsgemale Lehre nacharbeiten zu kénnen. Weiterer An-
gaben im Anspruch 1, insbesondere die Nennung spezifischer physikalischer Pa-
rameter zur Charakterisierung der Viskositat und der zéahelastischen Eigenschaf-
ten des Haftfilms oder die genaue Angabe der Zusammensetzung des verwende-
ten Motorrad-Kettensprays, bedurfte es daher nicht.

3. Die Neuheit des Gegenstandes nach Anspruch 1 ist anzuerkennen.

Die Druckschrift (1) beschreibt im Unterschied zur beanspruchten Verwendung die
Verwendung von wasserl6slichen Bituminosulfonaten zum Schutz von Fahrzeu-
gen gegen Benagen durch Tiere, insbesondere Marder (Anspruch 1 i. V. m. Sp. 1,
Z. 57 bis 63). Entgegenhaltung (2) schitzt pastése Massen zum Vergramen von
Mardern, die eine klebrige, schmierige, fettartige, 6lige, schleimige, geleeartige
oder seifige Konsistenz haben (Anspruch 1). Die Wirkung der Massen auf Petro-
latumbasis, d.h. auf Vaselinebasis, beruht darauf, dass die abzuwehrenden Tiere

vor einer Korperberiihrung der Teile mit einer klebrigen, schmierigen, fettartigen,



oligen, schleimigen, geleeartigen oder seifigen Oberflache zurtickschrecken. Die
Bildung eines Haftfilms mit den im geltenden Anspruch 1 genannten Eigenschaf-
ten durch Verwendung eines Motorrad-Kettensprays wird dort nicht beschrieben.

4. Die beanspruchte Verwendung beruht auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Aufgabe der vorliegenden Anmeldung ist es, einen Marderschutz anzugeben, der
einfach anzubringen, kostengiinstig und wirkungsvoll ist (S. 2, Abs. 3 der urspr.

Beschreibung).

Als nachst liegender Stand der Technik ist die Entgegenhaltung (2) anzusehen.
Die dort beschriebenen Mittel kénnen durch Aufbringen auf einen Trager, durch
Tranken eines solchen, wobei diese in einer Einstiegsoffnung, welche die zu ver-
gramenden Tiere benutzen, plaziert werden oder durch direktes Aufbringen auf die
zu schutzenden Teile angebracht werden (S. 2, Abs. 1). Anregungen dahinge-
hend, ein Motorrad-Kettenspray zur Lésung der Aufgabe zu verwenden, erhalt der

Fachmann indessen aus (2) nicht.

Zwar wird in der Druckschrift (2) bereits beschrieben, dass die pastésen Massen
eine klebrige Oberflache aufweisen kénnen, es geht daraus aber nicht hervor,
dass die Mittel aufgespriht werden kénnen und beim Abziehen elastische Faden
bilden; vielmehr handelt es sich im Hinblick auf die dort verwendeten Mittel auf
Vaselinebasis um weich verformbare Massen mit dauerhaft weicher Oberflache,
die keinen Haftfilm bilden. Zudem erleichtert das erfindungsgeméaRe Aufsprihen
die Anbringung des Marderschutzes direkt auf der Oberflache auch schwer zu-
ganglicher Teile. Auch einer Zusammenschau mit der Entgegenhaltung (1) konnte
der Fachmann eine Anregung zur Verwendung eines eine haptisch Wirkung er-
zeugenden Motorrad-Kettensprays zur Verhinderung von Marderverbiss nicht ent-
nehmen, denn dort wird auf die Abschreckung der zu vergramenden Tiere durch
Geruchsstoffe gesetzt (Sp. 1, Z. 45 bis 49).



Nach alledem ist das Verwendung nach dem geltenden Patentanspruch 1 gegen-
Uber dem Stand der Technik neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tatig-

keit, so dass der Anspruch 1 gewahrbar ist.

Das Gleiche gilt fur die auf den Patentanspruch 1 rickbezogenen Anspriiche 2 bis
4, die weitere uUber Selbstverstandlichkeiten hinausgehende Ausfihrungsformen

der Verwendung betreffen.

Schroder Harrer Gerster Schuster
Na



