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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ...

(hier: Antrag auf Verfahrenskostenhilfe)
hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
14. Oktober 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der
Richterinnen Schwarz-Angele und Dipl.-Chem. Zettler sowie des Richters
Dr. Lange

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Der Anmelder hat am 23. November 2006 beim Deutschen Patent- und Mar-

kenamt einen Antrag auf Erteilung eines Patentes mit der Bezeichnung ,...

mit zwei Seiten Beschreibung, sechs
Patentanspriichen sowie einer Zusammenfassung eingereicht. Gleichzeitig hat der

Anmelder auch einen Antrag auf Verfahrenskostenhilfe gestellt.

Auf der Grundlage der vom Anmelder vorgelegten Erklarung tber die personlichen
und wirtschaftlichen Verhaltnisse hat das Deutsche Patent- und Markenamt seine

Bedurftigkeit festgestellt.

Der Antragsteller wurde zunachst durch die Zwischenbescheide vom
2. November 2007 und 8. Juli 2008 unter ausfuhrlicher Darlegung des Sachver-
halts darauf hingewiesen, dass fir die Anmeldung keine hinreichende Aussicht auf
Erteilung eines Patents bestiinde, da ein Teil der beanspruchten Gegenstande
nicht neu und ein anderer Teil der beanspruchten Gegenstande technisch nicht
brauchbar sei. Da bekannten Schmiermitteln Stoffe zugesetzt wirden, um Pilze,
Hefen und Algen zu unterdriicken, sei es nicht glaubhaft, ein technisch brauchba-
res Schmiermittel auf Basis von Pilzen, Hefen und Algen zu erhalten. Dariber hin-
aus sei die Erfindung nicht so deutlich und vollstadndig offenbart, dass ein Fach-

mann sie ausfuhren kénne.

Am 22. Februar 2008 hat der Anmelder neue Anspriiche und eine neue Beschrei-
bung eingereicht, die sich von den urspruinglichen Unterlagen jeweils dadurch un-
terscheiden, dass verschiedene Organismen, wie beispielsweise Fische, Krabben,
Hummer, zu entsorgende Tierkorper etc. gestrichen wurden. Der Anmelder fiihrte

dabei aus, dass nun hauptsachlich pflanzliche und Algenbiomassen, die keine



Schalen- oder Knochenreste enthalten und 6lig oder fettig sind, in reiner Form als
Schmiermittel eingesetzt werden sollen oder als Zusatz zu Schmiermitteln dienen
sollen. Damit seien die Kritikpunkte ausgeraumt und eine Ausfuhrbarkeit der vorlie-
genden technischen Lehre gegeben. Der Anmelder beantragte weiterhin, die Ver-
fahrenskostenhilfe zu bewilligen und das Patent zu erteilen. In der Eingabe vom
1. November 2008, eingegangen am 11. Februar 2009, fuhrte der Anmelder an,
dass es durchaus technische Materialien gebe, die nicht durch physiologische Akti-
vitaten der Zellen oder durch chemische Reaktionen beschéadigt wirden, und die
beanspruchten Schmiermittel hierfiir geeignet seien. Eine neue Beschreibung oder

neue Anspriiche wurden nicht eingereicht.

Mit Beschluss vom 25. Mai 2009 wurde der Antrag auf Bewilligung von Verfah-
renskostenhilfe von der Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes wegen mangelnder Erfolgsaussicht der Patentanmeldung zurlckgewie-

sen.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Antragstellers vom 23. Juli 2009, einge-

gangen am 24. Juli 2009. Er stellt sinngeman den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und Verfahrenskosten-
hilfe zu bewilligen und das Patent im beschleunigten Verfahren zu

erteilen.

Der Antragsteller fuhrt aus, dass die Erfindung neu sei und ein Fachmann sie auch

ausfuhren kdnne.

Die gebuhrenfreie Beschwerde (Nr.401 300 des Gebuhrenverzeichnisses zu
8§ 2 Abs. 1 PatKostG) ist zulassig und insbesondere statthaft, 8 135 Abs. 3 PatG.
Sie hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Der Beschwerdefiihrer ist zwar bedurf-



tig, es besteht jedoch keine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents im
Sinne des 8130 Abs. 1 Satz 1 PatG. Einer spateren Patenterteilung stehen
durchgreifende Bedenken entgegen, denn die Erfindung ist in der Anmeldung
nicht so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfihren
kann, § 34 Abs. 4 PatG.

Die am 22. Februar 2008 eingereichten neuen Unterlagen bewegen sich im Rah-

men der urspringlichen Offenbarung und sind damit zulassig.

Gemald der neuen Beschreibung umfasst die Erfindung die Bereiche der
Schmiermittelchemie, Biologie, Biotechnologie, Nanotechnologie und Oberfla-
chenbearbeitungstechnologie und - Chemie. Auf molekularer Ebene betrachtet,
besteht die Problematik der Verbesserung der Qualitdt der Schmiermittel in fol-

genden physikalischen Aspekten:

1. reibende Oberflachen sind nicht flach und nicht eben und Schmiermittel
und ihre Zusatzstoffe sollen die Oberflachen ebnen bzw. durch Bezug
von chemischen Bestandteilen mdglichst flach machen, um Reibewerte

Zu verbessern, und

2. die meisten chemischen Bestandteile sind nicht kugelformig und um
Reibewerte zu verbessern, ist es sinnvoll Gleitreibung durch Rollrei-
bung oder Gleitreibung geringer Flachen zu ersetzen und dadurch die

Qualitat zu verbessern.

Die Anmeldung geht vom erteilten deutschen Patent 198 25 129 als nachstliegen-
dem Stand der Technik aus. Diese Druckschrift beschreibt die Verwendung von

fluorierten Proteinen als Schmiermittel.



Die Aufgabe der Erfindung besteht in der Verbesserung der Qualitdt der her-
kdmmlichen Schmiermittel sowie in der Reduktion des Verbrauchs der fossilen
Rohstoffe.

Gelost wird diese Aufgabe gemall neuem Patentanspruch 1 durch ,neuartige
Schmiermittel, Cherkasky - Schmiermittel genannt, dadurch gekennzeichnet, dass
sie Biomassen, Biomassen - und Zellysate oder ihre Reste, frische Zellkulturen
oder ihre Lysate wie vorzugsweise Algenbiomassen, Chlamydomonas, Volvox,
Pilzbiomassen wie Hefe S.cerevisiae, pflanzliche Biomassen, bakterielle Zellkultu-
ren wie grine photosynthetische Bakterien sowie E.coli, Tardigraden, Heu-

schnecken oder andere Insekten enthalten oder aus diesen bestehen®.

Im Folgenden wird die Angabe ,Heuschnecken oder andere Insekten® als offen-

sichtlicher Tippfehler von ,Heuschrecken oder andere Insekten* angesehen.

Die Patentanspriiche 2 bis 6 haben folgenden Wortlaut:

2. Verwendung von Biomassen, Lysaten, Gemischen und weiteren Erzeugnis-

sen, die im Anspruch 1 aufgelistet sind, als Schmiermittel.

3. Verwendung von Biomassen, Lysaten, Gemischen und weiteren Erzeugnis-

sen, die im Anspruch 1 aufgelistet sind, als Zusatzstoffe zu Schmiermittel.

4. Stoffgemische, dadurch gekennzeichnet, dass sie Erzeugnissen, die im An-
spruch 1 beschrieben sind, enthalten und vorzugsweise mit Olen und Fetten ge-

mischt sind.

5. Stoffgemische nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass sie noch zu-

satzlich mindestens eine andere beliebige Komponente enthalten.



6. Verfahren zur Vorbereitung der Biomasse, dadurch gekennzeichnet, dass
Zellen und Organismen zuvor vorzugsweise durch Walzen zerquetscht oder zer-
kleinert werden und dadurch eine Masse bilden, die vorzugsweise mit Olen und

Fetten gemischt werden kann.

In der Beschreibung wird dartber hinaus noch ausgefihrt, dass Proteine nur eine
Klasse von Biomolekulen darstellen und die Breite der Verwendung von Zellen,
ihren Bestandteilen, Organismen unterschiedlichen Zerkleinerungsgrades und Bio-
massen als Schmiermittel und Zusatzstoffe bisher noch nicht ausgearbeitet worden
ist. Zellen und Biomassen sind erneuerbar und folglich kann die Erhéhung des
Anteils der erneuerbaren Schmiermittel in Gemischen mit Erddl - basierten
Schmiermitteln zur Reduktion und zum sparsamen Verbrauch der Schmiermittel,
die auf fossilen Rohstoffquellen basieren, fihren. Dies bedeutet also das Sparen
der fossilen Rohstoffe. Die Ausweitung dieser Perspektive besteht in vollig erneu-
erbaren Schmiermitteln oder genauer in erneuerbaren Rohstoffen fir Schmiermittel.
Zellmembrane, Golgi-Apparate, Endoplasmatische Reticuli, Nukleus-Membranen,
Lysosomen, Liposomen und viele andere Strukturen in Zellen bestehen aus Lipi-
den, und folglich kann jede Biomasse, mit oder ohne einer entsprechenden Bear-

beitung als Schmiermittel oder Zusatzstoff zu Schmiermittel verwendet werden.

Die Aufgabe der Erfindung wird durch Verwendung von Biomassen, Lysaten, ih-
ren Resten, Gemischen, Organismen unterschiedlichen Zerkleinerungsgrades,
sowie Zellkulturen als Schmiermittel und Zusatzstoffe gelodst. Die Zerkleinerung
oder standige Zerquetschung der Organismen kann in Maschinen ausgefihrt
werden, die zwei rotierende Walzen enthalten, die sich in unterschiedliche Rich-
tungen und zwar ,nach innen“ rotieren. Diese Walzen befinden sich Gber min-
destens einen Behalter oder Gefal3 und von oben aus einem Behélter werden die
vorzubereitenden Organismen zugegeben. Die Entfernung zwischen zwei rotie-
rende Walzen kann unterschiedlich, vorzugsweise klein, z. B. 1 cm oder 2 mm
sein, und Organismen, die durch diese zwei rotierende Walzen durch kommen,

bzw. durchgepresst werden, werden zerquetscht und zerkleinert und bilden Bio-



massen, die sich in unteren Gefal3en oder Behaltern ansammeln. Diese Biomas-
sen kénnen zusatzlich homogenisiert, zubereitet werden und als Schmiermittel

oder Zusatzstoffe vorzugsweise zu Schmiermittel verwendet werden.

Die vorzugsweise Zellen, Organismen und Biomasen sind: Algenbiomassen,
Chlamydomonas, Volvox, Pilzbiomassen wie Hefe S.cerevisiae, pflanzliche Bio-
massen, bakterielle Zellkulturen wie grine photosynthetische Bakterien sowie
E.coli, Tardigraden oder mikroskopische Bartierchen, die Ténnchen bilden kon-
nen, sowie Heuschrecken oder andere Insekten. Also meistens erhéltliche und
kultivierbare Biomassen. Nach der oben beschriebenen Bearbeitung kénnen
diese Biomassen als Schmiermittel verwendet werden, oder als Zusatzstoffe oder

Additiven verwendet werden, in dem sie mit Fetten und Olen gemischt werden.

Diese Angaben in den Patentanspriichen und in der Beschreibung reichen jedoch
nicht aus, dass ein Fachmann, ein Diplomchemiker mit mehrjahriger Erfahrung auf
dem Gebiet der Schmiermittel, der von einem Diplom-Ingenieur fir Biotechnologie
unterstitzt wird, die beanspruchte Erfindung, namlich die Verbesserung der Quali-
tat der herkdbmmlichen Schmiermittel sowie die Reduktion des Verbrauchs der fos-

silen Rohstoffe, mit hinreichender Aussicht auf Erfolg ausfiihren kann.

Eine fur die Ausfihrbarkeit hinreichende Offenbarung liegt nur dann vor, wenn der
Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in
der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der
Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen praktisch so zu ver-
wirklichen, dass der angestrebte Erfolg - im vorliegenden Fall ist dies die Verbesse-
rung der Qualitat der herkdmmlichen Schmiermittel sowie die Reduktion des
Verbrauchs der fossilen Rohstoffe - erreicht wird (stdndige Rechtsprechung, BGH
GRUR 1980, 166, 168 - Doppelachsaggregat, zuletzt BGH v. 11.5.2010 X ZR 51/06
Tz. 31 - Polymerisierbare Zementmischung, in juris). Die hierfur notwendigen Ein-

zelangaben brauchen zwar nicht in den Patentanspriichen enthalten sein, sie mus-



sen sich jedoch aus der allgemeinen Beschreibung oder den Ausfuhrungsbeispie-
len entnehmen lassen (BGH GRUR 2003, 223, 225 - Kupplungsvorrichtung I1).

Im vorliegenden Fall fehlt dem Fachmann eine ausreichend konkrete Anleitung zum
technischen Handeln. Auf der Grundlage der vorliegenden Unterlagen ist namlich
nicht erkennbar, dass mit den offenbarten MaRnahmen im erforderlichen Umfang
ein Schmiermittel mit verbesserter Qualitat erhalten werden kann, ohne dass der
Fachmann hierbei selbst noch erfinderisch tatig werden muss. In den urspringli-
chen Unterlagen finden sich keine konkreten Hinweise, dass mit den genannten
Biomassen, Biomassen- und Zellysaten oder ihren Resten, frischen Zellkulturen
oder ihren Lysaten entsprechend der vorliegenden Anmeldung Schmiermittel er-
halten werden, die im Vergleich zu herkdmmlichen Schmiermitteln besser sind. Es
wird kein einziger gangbarer Weg zur Herstellung eines Schmiermittels offenbart,
mit dem die gestellte Aufgabe tatsachlich geldst wurde.

Die Patentabteilung hat in ihrem Beschluss zutreffend darauf hingewiesen, dass
die Druckschriften DE 4027378 Al, DE 3835076 Al, DE 3418375 Al und
DE 2744982 A jeweils flr sich belegen, dass Mikroorganismen, wie Pilze, Hefen
und Algen technische Materialien schadigen und deshalb in Schmiermitteln
mikrobiozide Stoffe zugesetzt werden, um diese Organismen zu eliminieren
(DE 4027378 Al; S. 2, Z.5/6, A2, DE 3835076 Al, S. 2, Z.6 - 34, DE 3418375
Al, S. 15, Z. 1-25, DE 2744982 A, S. 12, Abs. 2). Der geltende Anmeldungsge-
genstand fordert aber explizit die Zugabe bzw. das Bestehen aus diesen Orga-
nismen in Form von frischen Zellkulturen. Im Lichte dieser Druckschriften ist es
daher nicht glaubhaft, dass nur mit den offenbarten Maflinahmen ein technisch
benutzbares verbessertes Schmiermittel erhalten werden kann, ohne dass ein

Fachmann noch erfinderisch tatig werden muss.

In der Eingabe vom 1. November 2008, eingegangen am 11. Februar 2009,
macht der Anmelder zwar geltend, dass es durchaus technische Materialen gibt,
die nicht durch physiologische Aktivitaten der Zellen oder durch chemische Reak-

tionen, die in zersetzten Biomassen ablaufen, beschadigt werden und folglich gibt



es in diesem Bereich Anwendungen fir den arbeitenden und praktisch brauchba-
ren Anmeldegegenstand bzw. fur die technisch benutzbaren neuen Schmiermittel
Algendl bzw. Algenmassendl oder Algenpaste und Insektdl bzw. Insektendl oder

Insektenschmierpaste gemalf? der vorliegenden Erfindung.

Technische Materialien oder Einsatzbereiche, fir die die neuartigen Schmiermittel
geeignet sind, werden in der Anmeldung jedoch ursprunglich nicht offenbart. Der
Anmeldung ist somit auch in dieser Hinsicht kein praktisch brauchbarer Anmel-

dungsgegenstand zu entnehmen.

Fur die urspriinglich ebenfalls offenbarten, mit den neuen Unterlagen jedoch nicht
mehr weiterverfolgten Schnecken, Muscheln, Fische, Vogel, Saugetiere, zu ent-
sorgende Tierkorper, Gulle, Blatter, die in gepresster bzw. gequetschter Form di-
rekt als Schmiermittel eingesetzt bzw. Schmiermitteln zugesetzt werden, ist es
nicht glaubhaft, dass derartige organische Massen als Schmiermittel eingesetzt
werden konnen bzw. Schmiermitteln zugesetzt werden koénnen und dabei
Schmiereigenschaften ausbilden, weil nach dem Zerkleinern bzw. Zerquetschen
Knochen- oder Schalenreste soweit vorhanden eine der Schmiereigenschaft mit
Sicherheit entgegen gesetzte Wirkung entfalten. Zudem durften die in diesen
Produkten einsetzenden Verwesungs- und Faulnisprozesse einem technisch be-

nutzbaren Schmiermittel entgegenstehen.

Der weit gefasste Begriff der Schmiermittel auf Grundlage von Biomassen, pflanz-
lichen Biomassen, ihrer Reste bzw. Bestandteile umfasst auch beispielsweise Oli-
vendl (siehe DE 19743041 Al sowie gutachtlich Rompp-Online, Dokumentken-
nung RD-15-00555, ,Olivendl) oder andere Pflanzendle als Schmiermittel und
stellt damit die Neuheit der Gegenstande und MalRhahmen zumindest der Anspri-
che 1, 2 und 6 in Frage. Dies kann im Hinblick auf die Ausfiihrbarkeit der Erfin-
dung jedoch nicht weiterhelfen. Das Erfordernis der Ausfuhrbarkeit einer techni-
schen Lehre ist nicht schon dann gegeben, wenn der in der Anmeldung genannte

Gegenstand uUberhaupt hergestellt werden kann. Es ist dem Fachmann im vorlie-
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genden Fall sicherlich ohne weiteres gegeben, die offenbarten Ausgangsstoffe zu
zerkleinern, zu zerquetschen oder zu lysieren, um Produkte mit irgendwelchen
Schmiereigenschaften zu erhalten. Ausfihrbarkeit liegt jedoch erst dann vor, wenn
das Endprodukt einer zielgerichteten Handlungsweise in einem gewissen Umfang
den Zweck auch erfillt, den es erfindungsgeman erfillen kdnnen soll. Der mit den
Merkmalen des Patentanspruchs umschriebene technische Erfolg - hier die Ver-
besserung der Qualitat der herkdmmlichen Schmiermittel sowie die Reduktion des
Verbrauchs der fossilen Rohstoffe - muss also vom Fachmann erreicht werden
kénnen. Zwar ist nicht notwendig, dass eine Ausfuhrungsform (vollstandig) offen-
bart ist. Die in der Anmeldung oder dem Patent enthaltenen Angaben missen
dem fachmannischen Leser aber so viel an technischen Informationen vermitteln,
dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkdnnen in der Lage ist, die Erfin-
dung erfolgreich auszufuhren. Bestehen Unvollstandigkeiten, so muss er diese
ohne eigenes erfinderisches Bemihen ergéanzen kdnnen, wobei er sich notfalls mit
Hilfe orientierender Versuche Klarheit verschaffen kann (standige Rechtspre-
chung, z. B. BGH GRUR 1991, 518 - Polyesterfaden, zuletzt BGH vom 13.7.2010
Xa ZR 126/07 - Klammernahtgerat, in juris).

Im vorliegenden Fall jedoch ist es fur den Fachmann nicht mdglich die Erfindung

ohne Aufwendung eines erfinderischen Zutuns erfolgreich auszufihren.

AnmeldungsgemalR sollen die Eigenschaften und die Qualitdt des jeweiligen
Schmiermittels oder des Zusatzstoffes verbessert werden. Die Angaben in den
ursprunglichen und in den neuen Unterlagen erschopfen sich jedoch darin Stoffe
bereitzustellen, die in einem gewissen Umfang irgendwelche Schmiereigenschaf-
ten besitzen kénnten. Die offenbarten Angaben sind damit nicht ausreichend, da-
mit der Fachmann mit einiger Zuverlassigkeit ein praktisch brauchbares Schmier-
mittel oder einen Zusatzstoff zu Schmiermitteln erhalten kann, das gegenuber be-
kannten Schmiermitteln verbessert ist und damit die gestellte Aufgabe auch I6st.
Hierfir waren noch nédhere Angaben zur Behandlung und weiteren Aufarbeitung

der Biomassen unerlasslich, da die physikalisch-chemischen Eigenschaften, die
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fur eine Verbesserung der Qualitat von Schmiermitteln oder Zusatzstoffen verant-
wortlich sind, durch den Herstellungsprozess wesentlich beeinflusst werden. Die
offenbarten Maflinahmen zur Herstellung der neuartigen Schmiermittel sind fur ein
erfolgreiches Nacharbeiten der Erfindung jedenfalls nicht ausreichend. In den ein-
gereichten Unterlagen findet sich auch kein Ausfihrungsbeispiel, das wenigstens
einen Weg zur Herstellung eines verbesserten Schmiermittels oder Zusatzstoffes
nacharbeitbar offenbart. Somit sind die fur die Erreichung der erstrebten Wirkung
notwendigen Erfordernisse nicht vollstdndig in den urspriinglichen Unterlagen ge-
nannt. Der Fachmann konnte am Anmeldetag die beanspruchte technische Lehre
auch nicht anhand seines allgemeinen Fachwissens erganzen und ausfihren,
sondern er musste zusatzlich erfinderisch tétig werden, um auf der Grundlage der
Offenbarung einen gangbaren Weg zur Losung der der Anmeldung zu Grunde
liegenden Aufgabe zu finden. Dieser Offenbarungsmangel kann nachtraglich
- etwa durch Einreichung von Beispielen — nicht mehr geheilt werden, da die Erfin-

dung am Anmeldetag offenbart sein muss.

Damit liegen die fir die Gewéahrung von Verfahrenkostenhilfe nach § 130 Abs. 1
Satz 1 PatG i. V. m. § 114 ZPO vorausgesetzten hinreichenden Erfolgsaussichten
des Antrags auf Erteilung eines Patents nicht vor, so dass im angegriffenen Be-
schluss zutreffend der Antrag auf Gewahrung von Verfahrenskostenhilfe zuriick-

gewiesen wurde.

Dr. Feuerlein Schwarz-Angele Zettler Dr. Lange
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