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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ...

hat der 8.Senat (Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
24. September 2015 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. phil. nat.
Zehendner, den Richter Dr. agr. Huber, die Richterin Grote-Bittner und den Richter

Dipl.-Ing. Brunn
beschlossen:
Die Beschwerde des Anmelders gegen den Beschluss der Patent-

abteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

6. Marz 2012 wird zuriickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Der Anmelder hat am 31. August 2010 beim Deutschen Patent-und Markenamt
einen Antrag auf Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung ...
¢ gestellt. Gleichzeitig hat er
Prufungsantrag gestellt, den das Deutsche Patent-und Markenamt fir den

23. Mérz 2011 als wirksam gestellt betrachtet hat.

Mit Schriftsatz vom 3. Februar 2011 (eingegangen am 4. November 2012) hat der
Anmelder ferner Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe und dort Ver-
fahrenskostenhilfe fur das Patenterteilungsverfahren und die im Erteilungsverfah-
ren anfallenden Jahresgebihren fur seine Patentanmeldung mit dem Aktenzei-

chen ...beantragt.

Die Patentabteilung 23 des Deutschen Patent-und Markenamts hat mit Beschluss
vom 6. Marz 2012 den Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe zurtick-

gewiesen.

Die Patentabteilung kommt gemall vorangegangenem Bescheid vom
25. Januar 2012 zu dem Ergebnis, dass die Bedurftigkeit glaubhaft nachgewiesen
sei und nunmehr als weiteres Kriterium fur die Gewahrung der Verfahrenskosten-

hilfe die Aussicht auf Erteilung eines Patents zu priifen sei.

Zur Beurteilung der Erteilungsaussichten hat die Patentabteilung auf die Druck-
schriften DE 90 10 346 U1 und DE 20 2007 988 U1 hingewiesen. Dabei be-
schreibe die DE 90 10 346 Ul eine Vorrichtung zum Einstecken in einen Maul-
wurfsgang, wobei der Gang damit blockiert werde, wodurch es, wie beim Anmel-
dungsgegenstand, zu einer Beschrankung der Bewegung des Maulwurfs im Gang

komme. Auch wenn es sich bei der Vorrichtung nach der DE 90 10 346 Ul um ein



fur den Maulwurfsgang passendes Rundholz und nicht um den Strunk eines Mais-
kolbens handle, werde auch hier nach dem gleichen Funktionsprinzip gearbeitet.
AulRerdem liege es im Bereich des handwerklichen Kénnens des Fachmanns, mit
welcher Art von Blockadegegenstand er die Beschrankung der Bewegungsfreiheit
des Maulwurfs herbeifuihre. Dies kénne durch die Verwendung eines Rundholzes
gemal’ der DE 90 10 346 U1 oder durch die Verwendung einer in den Gang ein-
zusteckenden Platte nach der ,DE 20 2007 988 U1“ (diese Druckschrift wurde
falsch zitiert und muss richtig DE 20 2007 007 988 U1 heif3en) erfolgen. Diese aus
dem Stand der Technik bekannten MalRnahmen stellen nach Auffassung der Pa-
tentabteilung gemal Bescheid vom 25. Januar 2012 ebenso wie die Verwendung
eines Maiskolbens nach der in Rede stehenden Anmeldung auf dem einschlagi-
gen Fachgebiet aquivalente MalRnahmen zur Blockierung des Maulwurfsgangs
dar, welche vom Fachmann bedarfsweise ausgewéhlt werden kénnen und keiner
erfinderischen Tatigkeit bedirfen. Auch der Schutz einer Vorrichtung zum Blockie-
ren des Maulwurfsganges gegen eine Verrottung sei fir den Fachmann ebenfalls
nahe liegend und auch aus der DE 90 10 346 Ul (luftdichte Verpackung in Klar-
sichtfolie) zu entnehmen.

Daher kbnne bei dieser Sachlage mit einer Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe

nicht gerechnet werden.

Der Anmelder hat in seiner Eingabe vom 6. Februar 2012 (eingegangen am
7. Februar 2012) den Ausfuhrungen der Prifungsstelle widersprochen und geltend
gemacht, dass es sich beim Anmeldungsgegenstand um die Verwendung eines
bekannten Strunkes vom Maiskolben zu einer neuen Bestimmung, namlich zum
Einstecken in einen Maulwurfsgang zur Bewegungsbeschrankung des Maulwurfs,
handle. Diese sei durch den entgegen gehaltenen Stand der Technik nach Ansicht

des Anmelders nicht nahe gelegt.

Die Patentabteilung hat daraufhin mit Beschluss vom 6. Marz 2012 den Antrag

des Anmelders auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe fir das Erteilungsver-



fahren und fur alle im Erteilungsverfahren falligen Jahresgebiihren zurtickgewie-
sen und die Verfahrenskostenhilfe verweigert.

Zur Begrundung hat die Patentabteilung die Ausfihrungen gemafR Bescheid vom
25. Januar 2012 zum Bestandteil des Beschlusses gemacht. Sie hat ferner darauf
verwiesen, dass der Anmelder mit dem am 7. Februar 2012 eingegangenen
Schreiben keine Tatsachen vorgetragen habe, die zu einer anderen Bewertung
des Sachverhalts Anlass geben konnten. Die gemaR 8§ 130 Abs. 1 PatG erforderli-
che Voraussetzung fur die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe, namlich eine
hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents, bestehe nicht, so dass der An-
melder mit seinem diesbezuglichen Antrag keinen Erfolg haben konnte.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Der Anmelder legt zusammen mit der Beschwerdebegrindung vom 26. Marz 2012
(eingegangen am 27. Marz 2012) neue Anmeldungsunterlagen (Beschreibung,

Seiten 1 bis 3; Anspriiche 1 bis 3) vor.

In seiner Beschwerdebegrindung stimmt der Anmelder der Prifungsstelle darin
zu, dass die Verwendung eines Rundholzes gemald DE 96 10 346 U1 oder einer
Platte gemald DE 20 2007 007 988 U1 (oder von Flaschen), die in den (Maul-
wurfs-)Gang eingesteckt werden konnen, vom Fachmann bedarfsweise ausge-
wahlt werden und keiner erfinderischen Tatigkeit bedurfen. Die anmeldungsge-
malRe Verwendung eines Maiskolbens hingegen gehére nicht zum Stand der
Technik und kdénne daher nicht ausgewahlt werden, was nach Auffassung des

Anmelders eine erfinderische Tatigkeit begriinde.

In seinen folgenden Ausfihrungen wendet sich der Anmelder dann den vorgeleg-
ten neuen Unterlagen zu, deren Anspruch 1 nunmehr im Wege eines Kategorie-
Wechsels von der urspriinglich angestrebten ,Verwendung zum Maulwurfvertrei-
ben von verschiedenartigen Mitteln“ in eine ,Vorrichtung zum Einstecken in einen

Maulwurfsgang“ abgeandert wird. Hierzu erarbeitet der Anmelder eine neue Auf-



gabe welche er darin sieht, ein Verfahren der Herstellung der Vorrichtung zu ver-
einfachen, wobei die zu |6sende objektive technische Aufgabe darin bestehe, die

Verwendung von Reizmitteln auszuschliel3en.

Zu dem entgegengehaltenen Stand der Technik fuhrt der Anmelder aus, dass die-
ser sich insgesamt in ,Gefangenschaft der Idee befinde, die Bewegung des Maul-
wurfs im Gang nur mittels eines Reizmittels zu beschranken. Demgegenuber sei
die nunmehr geltende anmeldungsgemale Vorrichtung zum Einstecken in einen
Maulwurfsgang wesentlich einfacher herzustellen als das Edel-Rundholz nach der
DE 90 10 346 U1, weshalb bei der Uberarbeitung der Unterlagen von diesem
Stand der Technik ausgegangen werde. Die nunmehr beanspruchte Vorrichtung

beruhe demgegenuber auf einer erfinderischen Téatigkeit.

In einer weiteren und spéteren Eingabe vom 26. Oktober 2013 (eingegangen am
28. Oktober 2013) greift der Anmelder dann wieder auf die urspringlichen auf eine
Verwendung zum Maulwurfvertreiben von verschiedenartigen Mitteln gerichteten
Unterlagen zurtick und stellt dabei auch eindeutig auf die Frage der Gewahrung
von Verfahrenskostenhilfe ab. Er fuhrt aus, dass seine urspringlich vorgeschla-
gene Verwendung des Strunkes vom Maiskolben einerseits neu sei, weil diese
nicht zum Stand der Technik gehére, und andererseits auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhe, weil sich sein Anmeldungsgegenstand auf eine bestimmte Ver-
wendung und damit auf einen Verwendungszweck richte. Dies sei unabhangig da-
von moglich, ob die Sache selbst (hier gemeint: Strunk eines Maiskolbens) schon

bekannt ist.

Somit bestehe fur die Anmeldung ,Verwendung zum Maulwurfsvertreiben von ver-
schiedenartigen Mitteln“ nach Auffassung des Anmelders hinreichende Aussicht

auf Erteilung eines Patents.

In einem orientierenden Zwischenbescheid des Berichterstatters vom 1. Juni 2015

wurde dem Anmelder ohne Vorgriff auf die abschlieRende Entscheidung des Se-



nats eine vorlaufige technische Beurteilung des Sachverhalts zur Kenntnis gege-
ben. Dort wurde zum Ausdruck gebracht, dass weder die hier vorrangig zu be-
trachtenden ursprtinglichen Unterlagen noch die anmelderseitig vorgelegten tber-
arbeiteten Unterlagen vom 26. Marz 2012 (eingegangen am 27. Marz 2012)
Merkmale enthalten, die geeignet sind, eine hinreichende Aussicht auf Erteilung
eines Patents gegenuber dem Stand der Technik nach der DE 90 10 346 U1 und
der DE 20 2007 007 988 Ul (diese Druckschrift wurde dem Anmelder mit dem

0. g. Zwischenbescheid vorsorglich zugeleitet) zu begrtinden.

Der Anmelder hat sich mit Schriftsatz vom 6. Juli2015 (eingegangen am
8. Juli 2015) auf den o. g. Zwischenbescheid geauf3ert. Er tragt zum Stand der
Technik nach der DE 20 2007 007 988 U1 vor, dass es sich hier nicht um eine in
den unterirdischen Gang eingesteckte mechanische Barriere handele, sondern nur
um eine Platte, die auf den Maulwurfshiigel gestellt werde, wobei die in der Entge-
genhaltung beschriebene Platte mit Drahtspiel3en u. 4. versehen sei und somit
kein ,friedliches Naturprodukt® wie der Strunk eines Maiskolben darstelle, sondern
dem Maulwurf Verletzungen durch Kontakt mit den Drahtspief3en zuflige. Deshalb
liege dieser Stand der Technik weiter ab. Zum Stand der Technik nach der
DE 90 10 346 U1 fuhrt der Anmelder aus, dass das dort beschriebene Rundholz
mit seiner Bohrung zur Aufnahme chemischer Mittel zum Vertreiben des Maul-
wurfs keine mechanische Barriere darstelle, auch wenn Ahnlichkeiten in der me-
chanischen Wirkung durchaus vorhanden seien. Fir die in der Anmeldung noch
offenbarten Mal3hahmen zur Verhinderung bzw. Verzdgerung der Verrottung
(Faulnis) raumt der Anmelder zwar ein, dass diese bereits dem Stand der Technik
angehoren, was aber von untergeordneter Bedeutung sei, weil diese Mal3hahmen
anmeldungsgemal lediglich zur Verzégerung der Verrottung von Maiskolben-
Strinken Verwendung fanden, die ihrerseits flr einen neuen Zweck eingesetzt

werden wirden.

Der Anmelder vertritt die Auffassung, dass die Gesamtheit der vorgelegten Unter-

lagen Merkmale enthalten, die eine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Pa-



tents erkennen lassen wiurden und halt somit sinngemal3 seinen Antrag auf Ver-

fahrenskostenhilfe aufrecht.

Die zulassige Beschwerde ist nicht begrindet. Verfahrenskostenhilfe ist nach
MaRgabe der 88 130 - 138 PatG einem bedurftigen Anmelder nur dann zu gewéh-
ren, wenn fur die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg
besteht (8 130 Abs. 1 PatG). Diese Voraussetzung ist hier nicht gegeben, da die
Gesamtheit der vorgelegten Unterlagen keine Merkmale enthalten, die eine hinrei-

chende Aussicht auf Erteilung eines Patents begrtinden kénnen.

1. Zur Frage der Beurteilung der Aussicht auf Erteilung eines Patents sind
vorrangig die urspringlichen Anmeldungsunterlagen zu Grunde zu legen, wie
auch der Anmelder in seiner letzten Eingabe vom 26. Oktober 2013 sinngemaf
zum Ausdruck gebracht hat. Dabei ist nicht auf einzelne Anspruche allein, sondern
auf die Gesamtheit der urspringlichen Unterlagen abzustellen.

Die Anmeldung beschreibt die Grabaktivitaten der Maulwirfe u. a. auch auf 6ffent-
lich genutzten Flachen neben einem damit auch einhergehenden ungepflegten Er-
scheinungsbild zudem als Gefahr fur Sportler, Fuganger und Radfahrer (ur-
sprungliche Beschreibung Seite 1, 2. Abs.).

Zur Vermeidung derartiger Grabaktivitaten werde durch die AT 505 891 B1 bereits
ein Verfahren zur Herstellung einer Barriere gegen Maulwirfe unter der Rasen-
oberflache vorgesehen, wobei die Anmeldung an diesem Verfahren die erforderli-
che Durchfiihrung von zusatzlichen Arbeiten flr das Herstellen von speziellen Ver-
tiefungen in den oberen 200 mm des Bodens und die Herstellung von speziellen
langlichen Erzeugnissen zum Einsetzen in die Vertiefungen als nachteilig erachtet
(Beschreibung S. 1, 5. Abs.).



Diese Nachteile sollen durch die Verwendung von Striinken von Maiskolben ver-
mieden werden (S. 2, 1. Abs.), was auch in Patentanspruch 1 bereits seinen Nie-
derschlag findet (S. 1, 6. Abs.).

Nach den Ausfiihrungen auf S. 2, 5. Abs. der urspriinglichen Beschreibung fuhre
das Einstecken zumindest eines Maiskolben-Strunks in einen Maulwurfsgang
dazu, dass Bewegungen des Maulwurfs in dem Maulwurfsgang verhindert werden.
Zwar werde der Maulwurf dann versuchen, einen neuen Gang zu graben. Aller-
dings fuhre eine Bewegungsbeschrankung des Maulwurfs in mehreren benach-
barten Gangen dazu, dass dieser sein Gangsystem auf einen anderen Ort verlegt.

Einen (vorteiligen) technischen Effekt in der Verwendung von Maiskolben-Strin-
ken zum Vertreiben von Maulwirfen sieht die Anmeldung gemaf S. 2, 6. Abs. der
ursprunglichen Beschreibung darin, dass keine zuséatzlichen Arbeiten fur das Her-
stellen von speziellen Vertiefungen in der oberen Bodenschicht erforderlich seien
und Striinke von Maiskolben als Abfall bei Mais verarbeitenden Betrieben im Uber-

fluss zur Verfigung stehen wirden.

Ab S. 6, 7. Abs. wird ferner noch vorgeschlagen, die Faulnis der (im Boden befind-
lichen) Maiskolben-Striinke durch eine vorhergehende Bearbeitung zu verhindern,
welche beispielsweise durch Impragnierung mit einem Antiseptikum (z. B. Kreo-
sot) oder durch Beschichtung mit einem Schutzstoff (z. B. Stearin) oder durch Be-

deckung mit einer Schutzfolie (z. B. Polyathylenfolie) erfolgen kénne.

Die ursprunglichen Patentanspriiche 1 bis 3 geben die wesentliche Offenbarung
der Beschreibung wieder und gehen nicht dariber hinaus.

2. Durch die DE 20 2007 007 988 U1 ist es bereits bekannt geworden, Maul-
wurfe durch das Einstecken mechanischer Barrieren in die Gadnge im Bereich von
Maulwurfshiigeln derart zu irritieren, dass sich das Tier — zumindest bei mehrmali-

ger Wiederholung dieser Mal3Rnahme — einen neuen Wirkungsbereich in einem an-



deren Areal sucht (vgl. Abs. 0001). Die hier verwendete mechanische Barriere be-
steht allerdings nicht aus Naturmateralien, sondern ist aus Metall oder Kunststoff
gefertigt (Anspruch 1). Anders als der Anmelder vortragt, ist auch das Einstecken
der plattenférmigen Teile in Maulwurfshiigel als Errichtung einer Barriere in Gan-
gen zu betrachten, denn die Gange fihren zum Higel und gehen z. T. durch die-
sen hindurch. Ferner offenbart die DE 20 2007 007 988 U1 nicht ausschlie3lich
Platten mit Drahtstiften und dergl., die auch zu Verletzungen bei einem auf diese
treffenden Maulwurf fihren kénnen, wie der Anmelder meint, sondern es werden
in den Anspriichen 1 bis 3 lediglich Platten aus Metall oder Kunststoff bean-
sprucht, die ausschlie3lich eine mechanische Barriere ohne jegliche weitere Wir-
kung bilden kénnen. Die Ausgestaltung der Platten mit Drahtstiften gehoért zwar
auch zum Umfang der Offenbarung dieser Entgegenhaltung, jedoch in Form einer

zusatzlichen gesonderten Ausfuhrungsform nach den Ansprtichen 4 und 5.

Ein aus einem Naturmaterial, ndmlich Holz, gefertigtes Mittel zum Vertreiben von
Maulwirfen ist durch die DE 90 10 346 U1l bekannt geworden. Hierbei handelt es
sich um ein Rundholz, passend fir den Maulwurfsgang, der vom Erdhigel zuriick
verlauft (vgl. Beschreibung, S. 1, 2. Abs.). Auch wenn das Rundholz nach der
DE 90 10 346 U1 grundsatzlich mit einer Langsbohrung versehen sein soll, die zur
Aufnahme von Saugkodrpern Verwendung findet (S. 1. 2. Abs.), welche ihrerseits
dann mit geruchsbildenden und reizenden Lésungen, z. B. Ammoniaklésung, ge-
trankt sind (S. 1, 3. Abs.), ist fir den hier maf3geblichen Fachmann, einem mit der
Organisation der Pflege von Rasenflachen befassten Gartnermeister, bereits er-
sichtlich, dass das Rundholz auch ohne die Bohrungen mit darin enthaltenen ge-
trankten Saugkoérpern im Maulwurfsgang bereits eine mechanische Barriere dar-
stellt, von der eine ahnliche Wirkung zu erwarten ist, wie bei den als rein mechani-
sche Barriere arbeitenden Maulwurfsvertreiben nach der DE 20 2007 007 988 U1.
AulRerdem fallt das Rundholz nach der DE 90 10 346 U1 nach dem Verlust der
Wirkung der reizenden Substanzen nach Ablauf einer bestimmten Zeit hinsichtlich
seiner Wirkung auf die einer reinen mechanischen Barriere zuriick, wie der mal3-

gebliche Fachmann ohne weiteres erkennen kann.
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Das gemald DE 90 10 346 Ul verwendete Rundholz ist dabei derart beschaffen
und ausgewahlt, dass es in den vom Erdhlgel zurick verlaufenden Maulwurfs-
gang passt (S. 1, 2. Abs.). Ahnliche Dimensionen hat auch der Strunk eines Mais-
kolbens, der zudem bereits ein Naturmaterial ahnlich wie ein (Rund-)holz darstellt,
welches dem Holz in seiner aul3eren Konsistenz nicht undhnlich ist, denn auch der
Strunk eines Maiskolbens besteht aus einem verharteten, mechanisch festen Ge-
webe, das sich vom Holz lediglich in seiner zellularen Mikroanatomie unterschei-
det. Diese Unterschiedlichkeit ist jedoch fur den hier in Rede stehenden Verwen-
dungszweck unmafigeblich und tritt daher fur anmeldungsgemalen Einsatz nicht

in Erscheinung.

Nach alledem stellt die in den urspringlichen Anmeldungsunterlagen beschrie-
bene Verwendung eines Strunkes eines Maiskolbens zum Vertreiben von Maul-
wirfen fur den mal3geblichen Fachmann eine zu der im Stand der Technik nach
der DE 90 10 346 Ul aquivalente MalRnahme zur Blockierung eines Maulwurfs-

ganges dar, die zu keiner Uberraschenden Wirkung fihren konnte.

Auch die in den urspringlichen Unterlagen noch beschriebenen und beispielhaft
genannten MalRnahmen zur Verhinderung (bzw. Verzégerung) der Verrottung
(Faulnis) von Naturmaterialien, die in die Erde eingebracht werden sollen, sind all-
gemein ubliche Praxis (vgl. z. B. die Kessel-Druckimpragnierung von Holzteilen,
die im Boden verbaut werden sollen) und werden im Rahmen fachmannischen
Handelns bei Bedarf eingesetzt. Insbesondere das Bedecken derartiger Naturma-
terialien mit einer Schutzfolie (Verpackungsfolie) ist im Stand der Technik nach der
DE 90 10 346 U1 bereits expressis verbis vorbeschrieben (S. 1, 4. Abs.) und ge-
hort somit ebenfalls bereits zum Stand der Technik.

Weitere technische Einzelheiten der MalRnahmen lassen die urspringlichen Un-

terlagen nicht mehr erkennen.
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Nach alledem bedurfte es fir den mafRRgeblichen Fachmann gegeniber dem auf-
gezeigten Stand der Technik keiner erfinderischen Téatigkeit, um zu den in den ur-

sprunglichen Unterlagen insgesamt beschriebenen Mal3hahmen zu gelangen.

Gleiches gilt auch fur die vom Anmelder vorgelegten Uberarbeiteten Unterlagen
vom 26. Marz 2012, eingegangen am 27. Marz 2012, die nunmehr auf eine Vor-
richtung zum Einstecken in einen Maulwurfsgang gerichtet sind, aber durch die in
den urspringlichen Unterlagen bereits beschriebenen MalRhahmen gekennzeich-

net sind.

Somit kann nicht festgestellt werden, dass die Gesamtheit der vorgelegten Unter-

lagen Merkmale enthalten, die eine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Pa-

tents erkennen lassen.

Der Antrag des Anmelders auf Verfahrenskostenhilfe kann daher keinen Erfolg ha-

ben.

Die Entscheidung ist unanfechtbar, denn die Rechtsbeschwerde ist ausgeschlos-

sen (PatG 8§ 135 Abs. 3 Satz 1, 2. Halbsatz).

Dr. Zehendner Dr. Huber Grote-Bittner Brunn
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