BESCHWERDEKAMMVERN  BOARDS OF APPEAL OF
DES EUROPAI SCHEN THE EUROPEAN PATENT

PATENTAMTS CFFI CE
I nterner Verteilerschl Ussel:
(A) [ ] Veroffentlichung i mAB|
(B) [ ] An Vorsitzende und Mtglieder
(O [ 1 An Vorsitzende
(D) [X] Keine Verteilung

ENTSCHEI DUNG

vom 26. April 2004

Beschwer de- Akt enzei chen: T 0091/00 -
Annel denumrer : 92110705. 8
Ver 6f f ent | i chungsnunmrer : 0523418
| PC. A61K 9/ 127
Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:
Verfahren zur Herstellung von stabilen,

CHAMBRES DE RECOURS
DE L’ OFFI CE EUROCPEEN
DES BREVETS

3.3.2

hydr ophi | en oder

anbi phi |l en Creme- Zuberei tungen, enthaltend vesi kul &re

Best andtei |l e, und deren Verwendung

Pat ent i nhaber:
Merz Pharma GrbH & Co. K&A

Ei nsprechender:
Henkel Kommanditgesell schaft auf Aktien

Stichwort:
Cr ene- Zuber ei t ungen/ Mer z Phar na

Rel evant e Recht snor nen:
EPU Art. 54, 56

Schl agwor t :

"Neuheit - Haupt-, erster, zweiter Hilfsantrag (ja)"

"Erfinderische Tatigkeit - Haupt-, erster,

(nein)"

zweiter Hilfsantrag

"Nahel i egende Ausgestal tung des Stands der Techni k"

Zitierte Entschei dungen:

Orientierungssat z:

EPA Form 3030 06. 03



9

Européisches European Office européen
Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

Akt enzei chen: T 0091/00 -

3.3.2

ENTSCHEI DUNG
der Techni schen Beschwer dekamer 3.3.2

Beschwer def Uhrer:
(Ei nsprechender)

Vertreter:

Beschwer degegner :
(Pat enti nhaber)

Vertreter:

Angef ocht ene Ent schei dung:

vom 26. April 2004

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
TFP/ Pat ent abt ei | ung
D- 40191 Dissel dor f (DE)

Merz Pharma GbnH & Co. K&A
Eckenhei ner Landstrale 100
D- 60318 Frankfurt (DE)

Mil l er, d audi a

Schni ckel Darr Mill er

Pat ent anwal t e, Rechtsanwal te

Uhl andstrafle 58

D- 60314 Frankfurt am Main (DE)

Zw schenent schei dung der Ei nspruchsabteil ung
des Europdi schen Patentams uber die
Aufrecht erhal tung des europdi schen Patents
Nr. 0523418 in gedndertem Unfang, zur Post
gegeben am 29. Novenber 1999.

Zusammenset zung der Kammer:

Vorsitzender: U Oswald
M tglieder: H Kel | ner
P. Mihl ens



-1 - T 0091/ 00

Sachverhalt und Antréage

1187.D

Auf di e europdai sche Patentannmel dung Nr. 92 110 705.8
wur de das europai sche Patent Nr. 0 523 418 mt
9 Ansprichen erteilt.

D e Anspruche 1, 8 und 9 des erteilten Patents hatten
f ol genden Wortl aut:

"1. Verfahren zur Herstellung von stabilen, hydrophilen
oder anbi phil en Crene-Zuberei tungen, enthaltend
vesi kul &re Bestandteil e, dadurch gekennzei chnet, dalR man
der Fettphase der Creme-Zubereitung ein nichtionisches,
ni cht klar wasserl 6sliches, wasserdi spergierbares

pol yoxyethyliertes Tensid mt einem HLB-Wert von 9 bis
13 zusetzt, diese Phase mt der Wasserphase enul giert
und di e vesi kul a&ren Bestandteil e unter geeigneten

Bedi ngungen und gegebenenfal | s Ubliche weitere
Zusat zst of fe und/ oder Wrkstoffe hinzufigt.

8. Crene-Zubereitung, unfassend ei ne Fettphase,

ent hal tend ei n pol yoxyethyliertes Tensid, eine

Wasser phase sow e vesi kul &re Bestandteil e und
gegebenenfal | s Ubliche Zusatzstoffe und/ oder Wrkstoffe,
erhaltlich nach dem Verfahren gemal3 ei nem der

Anspriche 1-7

9. Verwendung ei ner Crene-Zubereitung, hergestellt nach
dem Verfahren gemal3 ei nem der Anspriche 1 bis 7, zur
Herstellung eines Mttels fiur die kosnetische oder

der mat ol ogi sche Anwendung. "

D e Ei nsprechende (Beschwerdefihrerin) hat unter H nweis
auf Artikel 100 a) EPU wegen mangel nder Neuheit des
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Cegenstandes des Streitpatentes und nmangel nder

erfinderischer Tatigkeit Einspruch eingel egt.

Di e fol genden Druckschriften wurden unter anderen im

Ei nspruchsverfahren und i m anschli eRenden

Beschwer dever f ahren genannt:

(D1)

(D2)

(D3)

(Do)

(D6)

(D7)

(D11)

(D12)

Dehydag Cospha; Information Kosmetik Nr. 111/90;
April 1990; "Lipocutin®

Dehydag Cospha; Vorl aufiges Merkbl att; Ausgabe 1
Juni 1989; "EMJULGADE® SE"

Carl Freudenberg; Rahnmenrezeptur 87-V 750/2; 07/87

DE- A-3 836 849

EP- A-0 424 282

Scheller, Dr. H; D e Bedeutung des hydrophil -

| i pophilen deichgewichts fur die Herstellung von
Enmul si onen; Parfumerie und Kosnetik; 41 (3/1960);
Seiten 85-92

Fiedler H P.; Lexikon der Hilfsstoffe fur
Phar mazi e, Kosneti k und angrenzende Cebi et e;
Editio Cantor Aul endorf; 3. uUberarbeitete und
erganzte Auflage 1989; Seiten 834 bis 835;
Stichwort "Mrj ® Produkte"”

DAB 9- Komment ar; Deut sches Arznei buch; 9. Ausgabe
1986; Seiten 2167 bis 2169
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(D13) R L. Birknmeier, J. D. Brandner; Conposition of
Pol yoxyet hyl ene(8) Stearate; Agricultural and Food
Chem stry; Vol. 6, No. 6, June 1958; Seiten 471
bis 475

D e Einspruchsabteilung hat in der am 29. Novenber 1999
zur Post gegebenen Zw schenent schei dung nach

Artikel 106 (3) EPU festgestellt, daR das Patent unter
Ber Gicksi chtigung der vom Pat enti nhaber im

Ei nspruchsver fahren vorgenommenen Ander ungen den

Er f or der ni ssen des Uber ei nkonmens geniige.

Di e genannt en Anderungen betreffen | ediglich

Pat ent anspruch 8, der danach fol genden Wortl aut erhalten
hat (di e Unterschi ede gegentber der erteilten Fassung
sind durch Fettdruck hervorgehoben):

"Creme- Zuberei tung, unfassend ei ne Fettphase, enthaltend
ei n nichtionisches, nicht klar wasserl dsliches,
wasser di sper gi erbares pol yoxyethyliertes Tensid mt

ei nem HLB-Wert von 9 bis 13, eine Wasserphase sow e
vesi kul &re Bestandteil e und gegebenenfal | s ubliche

Zusat zstof fe und/ oder Wrkstoffe, erhaltlich nach dem
Ver f ahren gendal3 ei nem der Anspriche 1-7."

I n den Entschei dungsgrinden gel angte die

Ei nspruchsabtei l ung zu der Ansicht, der antragsgenalle
Gegenstand sei neu, weil in keiner der Entgegenhal tungen
die Herstellung einer Vesikel enthaltenden Crene unter

Ei nsatz ei nes pol yoxyethylierten Tensids mt einem HLB-
Wert von 9-13 als einzelnem Stoff beschrieben sei.
Dadurch erl angten auch di e Gegenstande der

Pat ent anspriche 8 und 9 i hre Neuheit.
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Ausgehend von den Druckschriften (D1), (D5) oder (D6)
sei es auch nicht nahegel egt, die Losung des Probl ens
der Stabilisierung von Vesi kel n/Li posonen in einer

hydr ophi | en oder anbi phil en Creme-Zubereitung zu
versuchen, indem nman di e Enul gatoren di eses Stands der
Techni k durch andere mt einem HLB-Wert von 10 bis 12
aus der Tabelle 6 von (D7) ersetzt. Insbesondere sei in
(D7) das Problemder Stabilitat von Liposonen in Crenes
ni cht angesprochen und daher konnten auch keine

Anr egungen zu sei ner Ldsung daraus entnonmen wer den.

D e Ei nsprechende hat gegen di ese Entschei dung
Beschwerde erhoben. Am 26. April 2004 hat eine mindliche
Ver handl ung stattgefunden, in deren Verlauf die

Pat ent i nhaberi n (Beschwerdegegnerin) zwei Hilfsantrége
vor gel egt hat.

D e Anspruchsfassung nach Hil fsantrag | unterscheidet
sich von der vor der Einspruchsabteilung vorgel egten
durch Streichung der Patentanspriche 8 und 9. In der
Fassung nach Hilfsantrag Il sind zuséatzlich die Merkmale
des Anspruchs 2 in den Anspruch 1 aufgenomen.

Damt hat der Patentanspruch 1 nach Hlfsantrag |
fol genden Wortlaut (Unterschiede zumerteilten
Anspruch 1 in Fettdruck hervorgehoben):

"Verfahren zur Herstellung von stabilen, hydrophilen
oder anbi phil en Crene-Zuberei tungen, enthaltend
vesi kul &re Bestandteil e, dadurch gekennzei chnet, dalR man
der Fettphase der Creme-Zubereitung ein nichtionisches,
ni cht klar wasserl 6sliches, wasserdi spergierbares

pol yoxyethyliertes Tensid mt einem HLB-Wert von 9 bis
13 zusetzt, nadmich als nichtionisches Tensid Macrogol -
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stearat 400, diese Phase mt der Wasserphase enul gi ert
und di e vesi kul &ren Bestandteil e unter geei gneten

Bedi ngungen und gegebenenfal | s Ubliche weitere
Zusat zst of fe und/ oder W rkstoffe hinzufigt."

Das Vorbringen der Beschwerdefidhrerin im Verfahren kann
f ol gender malRen zusammengef a3t wer den:

Pat ent anspruch 1 und gl ei cher maRen Pat ent anspruch 8
seien hinsichtlich des Einsatzes eines

pol yoxyethylierten Tensids so zu verstehen, dal sich das
Merkmal "Tensid mt einemHLB-Wert von 9 bis 13" auf ein
t ensi di sch wirkendes Gem sch mt dem zutreffenden

HLB- Wert bezi ehen misse, sonst mache die Lehre dieser
Anspriche technisch keinen Sinn. Die HLB-Wrte der

Ei nzel komponent en ei nes sol chen Gem sches sei en dann
lediglich so zu wadhl en, dall der durch i hr Zusamenw rken
fur das Gem sch besti mbare Wert in den beanspruchten
Bereich fiele.

Das in den Beispielen einzig eingesetzte und gemal

Pat ent anspruch 2 von Hauptantrag und Hilfsantrag |
bevor zugt e Macrogol stearat 400 sei ebenso ein sol ches
Gem sch wi e das nach (D3) eingesetzte Arlacel 165 oder
Enmul gade SE nach (Dl1l). Deren HLB-Wrte seien zwar nicht
explizit genannt, |&gen aber bekanntermaf3en zw schen 9
und 13. In (D6) seien die HLB-Werte der eingesetzten
Enmul gat oren zwar ebenfalls nicht explizit genannt,

er gadben sich aber fir den Fachmann durch Anwendung

sei nes einschl 4gi gen Fachw ssens zwangsl aufig. Damt
seien die Lehren der Patentanspriche 1, 2 und 8 des
Streitpatents jeweils durch (Dl), (D3) oder (D6)
neuhei t sschadl i ch vorweggenomen.
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Wenn nun (D7) nicht als Hi nweis auf notorisches

Fachw ssen, sondern als weitere Druckschrift angenomen
werde, sei die Lehre des Sachanspruchs 8 ausgehend von
(D1) oder (D6) zum ndest nahegel egt. Der erforderliche
HLB-Wert fur die O-in-Wasser-(Q W-Enul gi erung der nach
(D1) oder (D6) vorliegenden Fette wirde durch Anwendung
der Lehre von (D7) zwangl os als i m beanspruchten Bereich
von 9 bis 13 liegend ermttelt werden. Das gleiche galte
fur den Verfahrensanspruch 1, sowohl in der erteilten
Fassung (al so bezogen auf den Hauptantrag und den

H |l fsantrag |I) als auch unter Einbezi ehung des

Anspruchs 2 gemalR Hil fsantrag ||

Di e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat unter
anderem vorgetragen, dall die HLB-Wrte der genal3 dem
Stand der Techni k ei nzuset zenden Enul gatoren den

j ewei l i gen Dokunmenten jedenfalls nicht expressis verbis
zu entnehnmen seien und auch die chem sche Natur dieser
Enmul gat oren von der streitpatentgenmalR geforderten Lehre
abwei che.

I m Ubrigen teile sie die Ansicht der Einspruchsabteil ung,
wonach di e Forrmulierung "nichtionisches, nicht klar
wasser | 6sl i ches, wasserdi spergi er bares

pol yoxyethyliertes Tensid mt einem HLB-Wert von 9 bis
13" so auszul egen sei, dalR ein einzel ner,

pol yoxyethylierter Stoff mt einem HLB-Wert aus dem
genannten Bereich vorliegen misse. Dies sei bei (Dl1) und
(D3) jedenfalls nicht gegeben und fiar (D5) und (D6)

begr indet zu bezwei fel n.

Die gemal3 Streitpatent zu | 6sende Aufgabe habe darin
best anden, Crene-Zubereitungen auf einfache Art
herzustel |l en, in denen Liposonen ohne spezielle
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Vor behandl ung tUber Mnate stabil blieben. Weder eine

sol che Aufgabe noch eine auch nur anndhernd

gl ei chwertige Losung sei dem genannten Stand der Technik
zu ent nehnmen. Daher beruhe die Lehre nach dem
antragsgenmall nodifizierten Streitpatent auch auf
erfinderischer Tatigkeit.

I X. Di e Beschwerdefidhrerin (Ei nsprechende) beantragte die
Auf hebung der angefocht enen Ent schei dung und den
W derruf des Patents.

D e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die
Beschwer de zuruckzuwei sen, hilfsweise, das Patent auf
der Basis des 1. oder 2. Hilfsantrags, beide Uberreicht
in der nundlichen Verhandl ung, aufrechtzuerhalten

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. H |l fsantrag | ist nicht nur in Anbetracht des
Beschwer devor bri ngens zuzul assen, sondern insbesondere
auch weil er als Antwort auf die Eingangsdi skussion in
der mindl i chen Ver handl ung angesehen werden kann.

Der Hilfsantrag Il wurde zwar sehr spéat im Verlauf der
nmindl i chen Ver handl ung ei ngereicht, nuss aber als
Reaktion auf die unmttel bar vorher gefihrte D skussion

gesehen werden und ist insofern ebenfalls zul &ssig.

3. D e Beschwer dekamrer hat sich davon Uberzeugt, dalR die
Anspruchsfassungen aller Antrage di e Forderungen der

1187.D
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Artikel 84 und 123 (2) sowie 123 (3) EPU erfullen. Die
Beschwer def threrin hat hierzu auch nichts vorgetragen

Cegenstand des Streitpatents

Ver hal tnis zw schen Verfahrensansprichen und
Sachanspruch

Di e eine Crene-Zubereitung beschrei benden Merkmal e im
Sachanspruch 8 unterscheiden sich imWrtlaut von den
ent sprechenden Merkmal en in den Verfahrensanspr ichen,

i nsbesondere von Patentanspruch 1, wel cher bei
Hauptantrag und Hil fsantrag | identisch ist. Vor allem
fehl en etwa i m Sachanspruch 8 die Merkmal e "hydrophil™"
und "anbi phil". Auch gibt es im Patentanspruch 1 keinen
Bezug auf den Sachanspruch und sei ne Merkmnal e. Das
bedeutet, daR das Streitpatent mt den Ansprichen 8 und
1 verschi edene Gegenstéande betrifft. Di ese Anspriche
sind daher trotz des Rickbezugs von Anspruch 8 auf
Anspruch 1 al s vonei nander unabhangi ge Anspriche zu
sehen. Damt enthalten Hauptantrag und Hilfsantrag | als
gl ei chen Gegenstand das Verfahren nach dem

Pat ent anspruch 1 und der Hauptantrag enthalt zusatzlich
den Cegenstand des Sachanspruchs 8.

Definition des nichtionischen, nicht klar
wasser | 6slichen, wasserdi spergierbaren
pol yoxyet hylierten Tensids genald Pat entanspruch 1

Nach dem Wortl aut des genei nsanen Verfahrensanspruchs
von Hauptantrag und Hilfsantrag | ist mt dem

zuzuset zenden "pol yoxyet hylierten Tensid" ein einzel ner
Stof f geneint.
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Wenn ein Tensid geneinhin als "anbi philer Stoff"
definiert sein soll, dann kann die Fornulierung "dadurch
gekennzei chnet, dall man ...ein ...Tensid mt ei nem HLB-
Wert von 9 bis 13 zusetzt" nur so zu verstehen sein, dald
mt diesem Tensid ein Stoff einzusetzen ist, der als

sol cher einen zutreffenden HLB-Wert aufweisen soll.

D ese Sichtwei se bezieht ohne weiteres das Wssen des
Fachmanns, eines auf dem Cebi et der Herstellung von
Emul si onen tati gen Physi ko-Chem kers mt ein, dal3 es
sich bei Tensiden oft um Honol ogen- Gemi sche handelt, die
dann i mrer noch als "ein Stoff" angesehen werden (zum
Bei spiel Stearat und Palmtostearat; vgl. dazu (D13),
"Conposition of Pol yoxyethyl ene(8)Stearate”, Seite 471,
linke Spalte, Zeilen 4 bis 13, insbesondere

Zeilen 10/11).

| nsoweit ist die Beschwerdekanmer bereit, der
Argument ati on der Beschwerdegegnerin bezuglich der
Definition des Tensids als einzelner Stoff mt einem
HLB-Wert von 9 bis 13 zu fol gen

Der Wortl aut des Patentanspruchs 1 | &Rt aber auch offen,
ob mt "ein Tensid" ein einziges Tensid ("ein" als
Zahlwort) oder ein Tensid unter anderen ("ein" als
unbestinmmer Artikel) genmeint ist. Bei einer solchen
Zwei deuti gkeit nuss aber fir einen Patentanspruch
grundséat zlich die breitest nbtgliche Fassung betrachtet
werden und so ist imweiteren zu Grunde zu | egen, dal
neben dem "einen Tensid mt einemHLB-Wert von 9 bis 13"
auch weitere tensidisch wirkende Stoffe eingesetzt

werden kodnnen.
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Neuheit der Cegenstdande von Hauptantrag und
Hil fsantrag | (Artikel 54 EPU)

Die in (D1) und (D3) eingesetzten Enul gatoren

Enmul gade SE und Arl acel 165 enthalten keinen

pol yoxyethylierten Stoff mt einem HLB-Wrt von 9 bis 13.
D esem Sachverhalt hat die Beschwerdefihrerin auch nicht
wi dersprochen. Der Streitgegenstand i st demmach neu
gegentuber (D1) und (D3).

Den Druckschriften (D5) und (D6) sind zwar imPrinzip
all e streitpatentgemallen Verfahrensnerkmal e zu ent nehnen,
j edoch ist den dort eingesetzten pol yoxyethylierten

Enul gatoren jeweils kein HLB-Wert expressis verbis
zugeordnet (vgl. Beispiel 4 in (D5) und die Beispiele 2
und 4 in (D6)). Zu seiner Auffindung bedarf es ggf. des
Nachsehens zum Bei spiel in (D7) und diverser
Rechenschritte, so dall die Lehre nach Patentanspruch 1
von Hauptantrag und Hi |l fsantrag | gegenuber (D5) und (D6)

formal als neu angesehen werden kann.

Dies gilt aus den gleichen G iunden auch fir den
Gegenstand von Patentanspruch 8 nach dem Hauptantrag und
damt ebenfalls fur die Verwendung di eses Gegenstands
ent sprechend dem zughori gen Patentanspruch 9.

Hauptantrag und Hilfsantrag |; erfinderische Tatigkeit
(Artikel 56 EPU)

Nachst kommender Stand der Technik ist (D6).
Nach (D6) werden "Kosnetische Mttel zur Braunung”

hergestellt, indem we in Beispiel 1 genauer
beschri eben, "auf bekannte Art und Wi se ei ne
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Fettemul sion, w e beispielsweise eine Crene oder ein
Gel" hergestellt wird, in welche bei einer Tenperatur
unterhal b von 40°C ei ne Suspensi on von Li posonen

ei ngetragen wird (vgl. (D6), Seite 4, Zeilen 1-3).
Nachdem in den weiteren Ausfiuhrungen von (D6) nur ein
ei nzi ges gel artiges Produkt genannt wird, namich

Bei spi el 4, nissen di ese Angaben zur Herstellung wegen
des Bezugs "Gel" auch fir Beispiel 4 gelten

D e entsprechenden Herstell ungsma3nahnmen stimen mt den
MaBnahmen beziglich der Rei henfol ge der M schung von
Best andt ei | en und der Angabe von Tenperaturen in

Pat ent anspruch 1 von Hauptantrag und Hilfsantrag |

uber ei n.

Die weiteren aus Beispiel 4 von (D6) entnehnbaren
Ver f ahrensparaneter betreffen die Definition des
Produkts und der M schungsbestandteil e:

Es wird ei ne

- gelartige Crene ("la sorte une créene-gel"), also eine
hydr ophi | e Crene-Zubereitung dargestellt, die neben
der

- Li posonen- Suspension (vgl. (D6), Tabelle zu
Beispiel 4, Zeilen 1 bis 2) und den

- walrigen Bestandteilen und Hilfsstoffen (dito,
Zeilen 10 bis 15),

- Vaselinél, Lanolin und Stearinsaure als
Fett bestandteile (dito, Zeile 7 bis 9) und
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- polyoxyethyliertes Palmtostearat als Tensid (dito,
Zeil e 6)

ent hal t.

Die Stearinsaure ist als Fettbestandteil einzuordnen,
wei | di e Rei henfol ge der Nennung der Bestandteile

of fensichtlich bewft gewahlt ist und Stearinsdure nach
den offensichtlichen Fettbestandteil en Vaselindl und
Lanolin (Wl lfett) und vor den Zusatzstoffen der

wassri gen Phase genannt ist (dies ist dem Fachmann auch
gel aufig, vgl. dazu etwa (D7), Tabelle 4 und dar Uber
stehender Absatz, wo die Stearinsdure ebenfalls unter
den Fettbestandteilen einer Emulsion erscheint).

D e erhaltene gelartige Crenme nuss auch nach ublichen
fur Herstellung und Verkauf einer solchen Crene
malRgebl i chen Gesi cht spunkten stabil sein, insbesondere
beziglich der den eigentlichen kosneti schen Zweck der
Anwendung der Crene tragenden Liposonen.

Damt zeigt sich, daR mt (D6) auch die Merknal e des
streitpatent gendllen Pat entanspruchs 1 bezuglich des
Produkts, der M schungsbestandteile und der Stabilitat
so weit erfdllt sind, daR nur noch eine Angabe Uber den
konkreten HLB-Wert des pol yoxyethylierten Tensids fehlt.

6.2 Somt kann gegeniber dem Beispiel 4 von (D6) die dem
Streitpatent zu Gunde |iegende Aufgabe lediglich als
konkrete Ausgestaltung der Herstellung einer stabilen,
hydr ophi | en, Li posonmen ent hal t enden Crene-Zubereitung
gesehen werden.

1187.D
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D ese Aufgabe soll mt den Merkmal en des
streitpatentgemillen Patentanspruchs 1, insbesondere mt

ei nem HLB-Wert des Enul gators von 9 bis 13 gel 6st werden.
D e Beschwerdekamrer ist mt Bezug auf die

Ausf Ghrungsbei spi el e zum Streit patent Uberzeugt, dald

di ese Aufgabe auch tatsachlich gel 6st w rd.

Di e Bezei chnung des Produkts als gelartige Crene | aflt
auf Wasser als kontinuierliche Phase schlielRen, so dafl
es sich nur umeine O -in-Wsser-Enul si on handel n kann.
Aus (D7) (Tabelle 4 zusanmen mt den zugehorigen
Rechenregel n auf Seite 90, rechte Spalte, |etzter Absatz
bis Seite 91, linke Spalte, einschliel3lich Absatz nach
der Tabelle) ergibt sich dann, dal3 als Enul gator fur die
in (D6) angegebenen Fettbestandteile nur einer in Frage
komt, dessen HLB-Wert bei 11 |iegt.

Damt ergi bt sich far den Fachmann als Ldsung der
streitpatent gendllen Aufgabe, néamich der Konkretisierung
der Lehre von (D6) Beispiel 4, durch einfache
Zusamenschau mit (D7) der Einsatz eines

pol yoxyethylierten Pal mtostearats mt HLB-Wert von etwa
11, was unschwer sogar als die streitpatentgemal

bevor zugt e Ausf ihrungsfor m Pol yoxyet hyl en(8) St earat bzw.
Macr ogol - stearat 400 zu erkennen ist (vgl. (D12),

Seite 2167, |linke Spalte, oben und Seite 2168, Tabelle,
zwei ter Eintrag).

Denent sprechend beruht die Entw cklung des Verfahrens
nach dem genei nsamen Pat entanspruch 1 von Hauptantrag
und Hilfsantrag | nicht auf erfinderischer Tatigkeit.
Di e al s unabhangi g zu betracht enden Pat ent anspriche 8
und 9 gemalR Hauptantrag fallen mt dem Patentanspruch 1
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Der Hauptantrag ist somit we der Hilfsantrag |
i nsgesant ni cht gewdhr bar.

7. Hlfsantrag |1

7.1 Neuheit des Verfahrens (Artikel 54 EPU)

Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 genafld

H |l fsantrag Il ist gegeniber dem entsprechenden
Ver f ahren nach Anspruch 1 von Hauptantrag und

H |l fsantrag | enger gefaldt; insoweit gelten die unter
Punkt 5. dieser Entschei dung dargel egten G inde fur die
formal e Anerkennung der Neuheit dieses Verfahrens um so
mehr .

Di e Lehre von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag Il ist
denent sprechend ebenfal |l s neu.

7.2 Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

D e Feststellungen und Argunente bezuglich der

mangel nden erfinderischen Tatigkeit bei der Auffindung
des Verfahrens nach Hilfsantrag Il gelten in gleichem
MalRe, w e gegeniber Hauptantrag und Hil fsantrag |
Nachst|i egender Stand der Techni k, Aufgabe und L6sung
sind identisch, da in Beispiel 4 von (D6) als Enul gator
bereits konkret polyoxyethyliertes Palmtostearat, also
Macr ogol - st earat vorgesehen ist. Genau auf diese

Subst anzkl asse i st aber Patentanspruch 1 von

H | fsantrag Il gegeniber den vorhergehenden Antréagen
"ei ngeengt".

We bereits unter Punkt 6. dieser Entscheidung dargel egt,
ist aus (D6) und (D7) in naheliegender Wise zu

1187.D
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ent nehnen, zur LOsung der dem Streitpatent objektiv zu
Grunde |iegenden Aufgabe Pol yoxyet hyl en(8) St earat bzw.
Macr ogol - stearat 400 ei nzuset zen

Damt ist auch der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag |
ni cht gewahr bar.

D e Beschwerdegegnerin hat dengegeniber weitere
Argunente vorgebracht, denen die Kanmrer aber nicht zu
f ol gen vermag:

So kann der Einwand nicht greifen, die gelartige Crene
nach dem Bei spiel 4 von (D6) sei wegen des Cehalts an
Pol yacryl gel mt dem Produkt des streitpatentgenél3en
Ver fahrens nicht zu vergl ei chen.

Zum ei nen i st das streitpatentgenalle Verfahren so offen
formuliert, dal auch weitere Bestandteile, we

Pol yacryl gel eingearbeitet werden kénnen. Begrenzt wrd
di ese O fenheit nach der Lehre des Patentanspruchs 1 nur
dadurch, dal3 letztlich noch eine Crene-Zubereitung
ent st ehen nuf3. Dabei wére nach den Ausfihrungen im
Streitpatent die Herstellung eines nicht nmehr unter
seine Lehre fallenden Produkts zum Beispiel erst mt

ei nem rei nen Hydrogel oder dann gegeben, wenn neben

ei nem Pol yacryl zusatz kein (weiteres) Tensid verwendet
werden wirde (vgl. Streitpatent, Spalte 1, Zeilen 12 bis
34, insbesondere Zeilen 14 und 29 bis 34). In das
Produkt nach Beispiel 4 von (D6) wurde jedoch jedenfalls
neben dem Pol yacryl gel vom chem schen Typ her sogar das
streitpatentgendld bevorzugte Tensi d ei ngearbeitet

(pol yoxyet hyliertes Pal mtostearat entsprechend

Macr ogol -stearat). I m Unkehrschl uR bedeutet das dann

dall das Produkt nach Beispiel 4 von (D6) wegen seines
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Tensid-CGehalts im Sinne des Streitpatents sogar als
"kl assi sche” Crene zu betrachten ware, jedenfalls aber
ei ne "hydrophil e oder anbiphile Creme-Zubereitung” ist
(vgl. Streitpatent, Spalte 1, Zeilen 31 bis 34).

Zum anderen kann auch nicht mt Erfol g behauptet werden,
das Verfahrensprodukt gemal3 der jeweiligen

streitpatent gendllen Pat entanspriche 1 sei aufgrund der
Ausf Ghrungen in der Beschrei bung eigentlich enger zu
sehen, als es etwa die Formulierung "hydrophile oder

anbi phil e Crene-Zuberei tung" zul &3t, und wirde sich von
daher erfindungsbegrindend vom Produkt nach Beispiel 4
von (D6) unterscheiden. Eine solche Argunentation kénnte
nur greifen, wenn in konsequenter Wise eine ggf. engere
Begri f f sbesti nmung auch in den Patentanspruch 1

auf genommen worden ware. Sel bst wenn i m gegebenen Fal
aber "Creme-Zubereitung” - w e von der

Beschwer degegnerin zitiert - im Patentanspruch 1 durch
"kl assi sche QO -in-Wasser-Crene" (vgl. Streitpatent,
Spalte 2, Zeilen 23 bis 25) ersetzt worden ware, nufldte
den Ausf uhrungen i mvorstehenden Absatz fol gend das
Produkt nach Beispiel 4 von (D6) auch unter diesen
Begriff subsum ert werden.

Aus di esen Ginden spielt es auch keine Rolle, dalR in
(D6) das Produkt aus Beispiel 2 mt "von der Art einer
kl assi schen Crenme: O -in-Wasser-Enulsion (de la sorte
une créne classique: énulsion huile dans eau)" anders
bezei chnet wurde als das Produkt aus Beispiel 4 mt
"gelartige Crene (de la sorte une crenme-gel)". We
vor st ehend dargestellt, ist trotz der abwei chenden

Bezei chnungen wegen der zu Grunde |iegenden Rezepturen
davon auszugehen, dal jeweils eine Crene-Zubereitung im
Sinne des Streitpatents vorliegt.
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D e Kammer konnte sich auch nicht der Meinung der
Beschwer degegnerin anschli eRen, die bei der Betrachtung
des Vorliegens erfinderischer Tatigkeit anzunehnende und
streitpatentgendld gegentiber dem Stand der Techni k

gel 6st e Aufgabe sei es gewesen, gegenuber (Dl) ein

verei nfachtes Herstellungsverfahren zu finden, in dessen

Ver f ahr ensprodukt die Liposonen Uber Monate stabil seien.

(D1) ist nicht der nachstliegende Stand der Technik. In
(D1) ist zwar das Problemder Stabilitat von Liposonen
in Emul sionsformulierungen in einem Satz kurz
angesprochen (vgl. (Dl), Seite 3, erster und zweiter
Absat z), jedoch ist der fir eine Softcrene

vor geschl agene Enul gat or ein verhal t ni smafi g

konpli ziertes Gem sch aus nehreren Tensi den, von denen

| ediglich zwei Uberhaupt pol yoxyethyliert sind und nach
ei nvernehm i cher Feststellung HLB-Werte aul3erhal b des
streitpatentgenmiflen Bereichs von 9 bis 13 aufweisen (vgl.
dazu (D2), erste Seite, die Ausfihrungen unter
"Zusanmenset zung" und " CTFA-Bezei chnung"). Dengegeniber
spielt in (D6) die Stabilitat der eingesetzten Liposonen
- wenn auch nicht expressis verbis genannt - zweifellos
eine wichtige Rolle.

Das ent sprechende Produkt und damt das aus (D6)

ent st andene Patent waren wertl os, wenn di e enthaltenen
Li posonen, die mt ihren Inhaltsstoffen ja das w rksane
Prinzip der Formulierungen ausmachen, nicht in

ausr ei chendem Unf ang stabil wéren. Denentsprechend hat
bereits die Einspruchsabteilung zutreffend festgestellt,
daB mt (D5) und damt sinngemal3d auch mt (D6) davon
auszugehen sei, dall di e Aufgabe des Streitpatents
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bereits gel 6st ware (vgl. Einspruchsentschei dung,
Seite 10, Absatz 4).

Zusat zlich ist die Ubereinsti nmung beziiglich der
Rezeptur so weitgehend, dal in Beispiel 4 von (D6) ohne
di e Nennung weiterer Tensi dkonponenten sogar das von
sei ner chem schen G undzusanmenset zung her bevorzugte

Tensid aus dem Streitpatent eingesetzt wrd.

Aus di esen G inden konnte nur (D6) als nachst konmender
Stand der Techni k angesehen werden.

Unabhangi g davon ist festzustellen, dall die im
Streitpatent genannte und von der Beschwerdegegnerin

wei terhin al s maRgebend angesehene Auf gabe al s G undl age
fur die Prufung des Vorliegens erfinderischer Tatigkeit
kei nen Bestand haben kann. Das Problem der Stabilitéat
von Liposonen ist in (D6), aber auch in (Dl) als gel dst
zu betrachten. Ein einfaches Verfahren zur Herstellung
sol cher stabiler Creme-Zubereitungen, w e es das
streitpatentgemille Verfahren sein will, ist mt (D6)
jedenfalls auch offenbart, da es abgesehen von der
expliziten Nennung des HLB-Werts des eingesetzten
Tensids mt der streitpatentgenaflen Lehre identisch ist.

Soweit mt Bezug auf die im Prifungsverfahren

vor gel egt en Versuche die Durchfdhrbarkeit dieser Lehre
bezwei felt worden ist, so ist festzustellen, dall zwar
behaupt et wurde, Beispiel 4 von (D6) sei nachgearbeitet
worden. Die vorgel egten Daten Uber den eingesetzten
Emul gat or deuten jedoch darauf hin, dall di ese Annahne
auf einemIlrrtum basieren nmuf3. Die in der Ei ngabe vom
15. Juni 1993 auf Seite 4 imdritten Absatz genannten
Subst anzen
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"dycerinpal mtinstearat/pol yoxyethylierter Fettal kohol
+ Cetyl al kohol + Stearinsaure"
kénnen allenfalls auf Beispiel 3 von (D6) zutreffen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wird auf gehoben.

2. Das Patent wi rd w derrufen.

Der Geschaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:
A. Townend U OGswal d
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