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Sachverhalt und Antrage

I. Die am 20. Marz 2001 unter gleichzeitiger Entrichtung
der vorgeschriebenen GeblUhr erhobene Beschwerde richtet
sich gegen die in der mindlichen Verhandlung vom
8. November 2000 verklndete und am 23. Januar 2001 in
schriftlicher Ausfertigung zur Post gegebene
Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europaischen
Patentamts Uber die Zurlckweisung des Einspruchs der
Beschwerdeflhrerin gegen das europaische Patent
EP-B-0 683 661 ("das Patent") nach Artikel 102 (2) EPU.
Die unabhdngigen Ansprliche 1 und 5 des erteilten Patents

haben folgenden Wortlaut:

"1l. Kosmetische und dermatologische
Lichtschutzformulierungen mit einem Gehalt an

(a) anorganischen Mikropigmenten, welche
oberflachlich hydrophobisiert sind, als
UV-Filtersubstanzen sowie

(b) gegebenenfalls zusadtzlichen organischen
UV-Filtersubstanzen

dadurch gekennzeichnet, daf

(c) die Formulierungen Hydrodispersionen,

(d) welche aus einer inneren Lipidphase und einer

aufleren waRrigen Phase bestehen, und

(e) welche frei von Emulgatoren sind, darstellen
und
(f) die anorganischen Mikropigmente in die

Lipidphase der Hydrodispersionen eingearbeitet

sind.

5. Verwendung von anorganischen Mikropigmenten, welche
oberflachlich hydrophobisiert sind, als

UV-Filtersubstanzen sowie gegebenenfalls zusatzlichen
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organischen UV-Filtersubstanzen zur Herstellung von
kosmetischen Lichtschutzformulierungen zum Schutze
der Haut vor schadlicher Wirkung von ultraviolettem
Lichte, dadurch gekennzeichnet, dafl die
Formulierungen Hydrodispersionen, welche aus einer
inneren Lipidphase und einer aufleren waRrigen Phase
bestehen, und weiche frei von Emulgatoren sind,
darstellen und daf® die anorganischen Mikropigmente in
die Lipidphase der Hydrodispersionen eingearbeitet

sind."

Der Einspruch wurde seitens der Beschwerdefihrerin damit
begrindet, daf? der Gegenstand des angegriffenen Patents
vor dessen Prioritdtstag durch die geltend gemachte

of fenkundige Vorbenutzung ihres Handelsprodukts "Ladival
Sensitive LSF 20" der Offentlichkeit im Sinne von
Artikel 54 (2) EPU zuganglich gemacht worden sei und
daher wegen fehlender Neuheit und erfinderischer
Tatigkeit nicht mehr patentfadhig sei. Die
Beschwerdefiithrerin hat ihre Behauptung im Einspruchs-
und anschliefenden Beschwerdeverfahren im wesentlichen

auf folgende Beweismittel gestltzt:

(E1) Eidesstattliche Versicherung von Herrn
Dr. Peter Hansen

(E1/1) Anlage 1 zu El: "Ubersicht der Laboransatze
Hydrodispersionsgele mit hydrophobisiertem
Titandioxid und UV-Filtern;
Herstellungsdatum/AnsatzgroRe;

(E1/2) Anlage 2 zu El: Laborberichte zu den in Anlage 1
genannten Laboransatzen;

(E1/3) Anlage 3 zu El: Produktbeschreibung
"Hombitec® L 5, Micro-TiO, fiir den UV-Schutz und

Analysenzertifikat, 1990;
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Anlage 4 zu El: Rezeptur, Zusammensetzung und
Herstellungsvorschrift des Produkts 107 L 24/1,
"TLLadival Sensitive LSF 20";

Eidesstattliche Versicherung von

Herrn Ulrich Schnabel, AuRBendienstmitarbeiter der
Beschwerdefihrerin Uber die Bewerbung des
Produkts "Ladival Sensitive LSF 20";
Eidesstattliche Versicherung von

Herrn Bernhard Latz, AulRendienstmitarbeiter der
Beschwerdefihrerin Uber die Bewerbung des
Produkts "Ladival Sensitive LSF 20";

Erklarung von Dr. H. J. Pelzer, Inhaber der
Engel-Apotheke in 52145 Wirselen zur Bewerbung
des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20";
Erklarung von Hubert Hanke, Inhaber der Johannes-
Apotheke in 56253 Treis-Karden zur Bewerbung des
Produkts "Ladival Sensitive LSF 20";

Erkldrung von R. Brauns-Packenius, Inhaber der
Regenbogen-Apotheke in 56567 Neuwied zur
Bewerbung des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20";
Marketingmappe zum Produkt "Ladival Sensitive
LSF 20" mit Probeflasche von "Ladival Sensitive
LSF 20" und Probeflasche des titandioxid-freien
Produkts "Ladival Plus 15";

Laborbericht Uber die Herstellung des Produkts,
"Ladival Sensitive TiO,;, Projekt

NR.: 107 124/4 0-Charge vom 20. November 1992;
Herstellvorschrift fir das Produkt "Ladival
Sensitive LSF 20" fUr die Produktion zur
Erstbevorratung am 28. Januar 1993;

Nachweis Uber die Herstellung von insgesamt

10 Chargen des Produktes "Ladival Sensitive" mit
der Artikelnummer 9400911 in einer Gesamtmenge
von ca. 5 Tonnen im Zeitraum vom 28. Januar 1993

bis zum 5. Februar 1993;
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(E11/1) Nachweis Uber die Bestellung des Produkts

"Ladival Sensitive Lotion Solaire LSF 20" am
28. Januar 1993 und Rechnungs- und Liefer-Datum
vom 9. Februar 1993 an die Weitling Apotheke in

Berlin;

(E11/2) Nachweis Uber die Bestellung des Produkts

"Ladival Sensitive Lotion Solaire LSF 20" am
29. Januar 1993 und Rechnungs- und Liefer-Datum
vom 9. Februar 1993 an die Koerner Apotheke in

Leipzig;

(E11/3) Nachweis Uber die Bestellung des Produkts

(E13)

(E20A)

"Ladival Sensitive Lotion Solaire LSF 20" am

25. Januar 1993 und Rechnungs- und Liefer-Datum
vom 9. Februar 1993 an die Sudpark Apotheke in
Bochum;

Ubersicht tiber alle im Einspruchsverfahren
diskutierten Rezepturen des vorbenutzten Produkts;
Erkladrung der Firma trans-o-flex Schnell-
Lieferdienst GmbH zur Bestadtigung der
Auslieferungsfristen der Produkte "Ladival
Sensitive Lotion Solaire LSF 20" mit

Rechnungs- und Liefer-Datum vom 9. Februar 1993;
(Dokument von der Beschwerdefihrerin in ihrem
Schreiben versehentlich mit (E20) bezeichnet; die
Bezeichnung (E20) war zu diesem Zeitpunkt bereits
unter der Doppelbezeichnung (D13/E20) der
Diplomarbeit von Herrn Heinsohn zugewiesen -

siehe III unten).

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) bestritt in
ihrer Einspruchserwiderung die Offenkundigkeit der
Vorbenutzung des Patentgegenstandes und stlitzte sich

dabei im wesentlichen auf folgende Beweismittel:
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(D13/E20) Diplomarbeit von Guido Heinsohn "FT-Raman-
Spektroskopische Untersuchungen an
kosmetischen Sonnenschutzpraparaten" vorgelegt
am 30. August 1996;

(D14) Poster "Raman Spectroscopic Analysis of
[non] coated Ti02 Pigments in Cosmetic

Products", 1996;

(D15) Poster "Commercial Ti02-Types for Cosmetics
(Examples) ", 1996;

(D16) Poster "Ti02 Coating Resistance to Solvents",
1996;

(D17) Nachweis der Auszeichnung der Diplomarbeit

(D13/E20) mit dem Forderpreis der Deutschen
Gesellschaft fir wissenschaftliche und

angewandte Kosmetik e.V.

In ihrer Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zum
Schluf?, dalk die Beweiskraft der Gesamtheit der von der
Einsprechenden und nunmehrigen Beschwerdefiihrerin
vorgelegten Beweismittel, einschlief3lich der Aussage des
wahrend der mindlichen Verhandlung als Zeugen gehdrten
Herrn Dr. Hansen, nicht ausreichend gewesen sei, um mit
dem in der Entscheidung T 472/92 (ABL. EPA 1998, 161)
festgelegten Grad an Gewif3heit nachzuweisen, daf
kosmetische und dermatologische
Lichtschutzformulierungen mit samtlichen technischen
Merkmalen des Anspruchs 1 des Streitpatents durch das
Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" der Einsprechenden
vor dem Prioritatstag des Streitpatents der
Offentlichkeit im Sinne von Artikel 54 (2) EPU
zuganglich gemacht worden seien. Daraus folge, daf3 die
Behauptung der Einsprechenden, es habe eine offenkundige
Vorbenutzung stattgefunden, unhaltbar gewesen sei und

mithin die Einspruchsgriinde mangelnder Neuheit und
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mangelnder erfinderischer Tatigkeit der
Aufrechterhaltung des europaischen Patents in der

erteilten Fassung nicht entgegenstinden.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefihrerin mit
Schreiben vom 19. Marz 2001 Beschwerde eingelegt und
gleichzeitig die Beschwerdegeblhr entrichtet. Mit ihrer
Eingabe vom 25. Mai 2001 hat sie die Beschwerde
schriftlich begriindet. Die Beschwerdegegnerin hat die
Aufrechterhaltung ihres Patents im schriftlichen

Verfahren verteidigt.

In Vorbereitung auf die miindliche Verhandlung hat die
Kammer in ihrem Bescheid vom 25. Januar 2005 den
Parteien mitgeteilt, daff ihrer vorlaufigen nicht
bindenden Einschatzung nach, infolge der erschépfenden
Einvernahme des Zeugen Herrn Dr. Hansen vor der
Einspruchsabteilung, dessen erneute Einvernahme in der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer nicht erforderlich
erscheine, dalR die Anwesenheit von Herrn Dr. Hansen in
der miindlichen Verhandlung fUr Auskinfte oder zur
Beantwortung von sich im Verlaufe des Verfahrens
ergebenden Fragen jedoch zweckmafig erscheine. In einem
weiteren Bescheid vom 11. Februar 2005 hat die Kammer
die Parteien darauf hingewiesen, daf neben Fragen zu den
Umstanden der geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen
auch die Frage der Neuheit und erfinderischen Tatigkeit
des Gegenstands des Streitpatents im Lichte des bekannt
gewordenen Standes der Technik wadhrend der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer zur Diskussion anstehe und

die Parteien darauf vorbereitet sein sollten.

Unter Hinweis auf zwischen den Streitparteien

stattfindende Vergleichsverhandlungen wurde auf
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Ubereinstimmenden Antrag beider Parteien vom 16. Februar
2005 der Termin fUr die fir den 23. Februar 2005
anberaumte Verhandlung von der Beschwerdekammer

aufgehoben.

Mit ihrem Bescheid vom 17. Februar 2005 hat die Kammer
als neuen Termin flr eine mdgliche mindliche Verhandlung
den 23. November 2005 festgesetzt, zu dem beide Parteien
gemdR Regel 71 (1) EPU ordnungsgemif’ geladen wurden. Im
Bescheid der Kammer wurden die Parteien gebeten,
spatestens bis zum 30. August 2005 Uber den Stand ihrer
Verhandlungen zu berichten. Mit Schreiben vom 17. August
2005 hat der Vertreter der Beschwerdefiihrerin dem Amt
mitgeteilt, daf3 die Verhandlungen zwischen den Parteien
noch nicht abgeschlossen seien und in Aussicht gestellt,
das Amt umgehend zu informieren, sobald sich ein
Ergebnis der Verhandlungen abzeichnet. In der Folge ist
dem Amt weder seitens der Beschwerdefihrerin noch
seitens der Beschwerdegegnerin irgendeine weitere
Mitteilung Uber den Stand der Verhandlungen zugegangen.
Daraufhin fand am 23. November 2005 eine mindliche
Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt, in der beide

Streitparteien vertreten waren.

Um ihren Antrag auf Widerruf des Patents zu stltzen,
trug die Beschwerdeflihrerin im schriftlichen und
mindlichen Beschwerdeverfahren im wesentlichen folgende

Argumente vor:

(1) Die Einspruchsabteilung sei in der angefochtenen
Entscheidung davon ausgegangen, daf der Werdegang des
Produkts "Ladival Sensitive LSF 20", dessen offenkundige
Vorbenutzung im Einspruchsverfahren geltend gemacht

worden sei, von der Beschwerdefihrerin ausgehend von der
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Produktentwicklung bis zur Markteinflhrung llickenlos
belegt worden sei. Auch wenn dies in der bekampften
Entscheidung nicht explizit erwdahnt sei, habe die
Einspruchsabteilung dennoch im Verlaufe des gesamten
Einspruchsverfahrens zweifelsfrei erkennen lassen, daf
sie die Patentierbarkeit des Streitgegenstandes in
Hinblick auf die Erfordernisse der Artikel 54 und 56 EPU
flir nicht mehr gegeben erachte, falls das in Rede
stehende Produkt der Beschwerdefihrerin tatsachlich vor
dem Prioritatstag des angegriffenen Patents der
Offentlichkeit im Sinne von Artikel 54 (2) EPU
zuganglich gemacht worden sei. Der Einspruch sei von der
Einspruchsabteilung lediglich deshalb zurickgewiesen
worden, da ihrer Ansicht nach die &ffentliche
Zzuganglichkeit des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20"
vor dem Prioritdtstag nicht zweifelsfrei nachgewiesen
worden sei. Die Wlrdigung der vorgelegten Beweise durch
die Einspruchsabteilung halte jedoch einer rechtlichen

und sachlichen Uberpriifung nicht stand.

(2) Wie in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents
zutreffend ausgefihrt werde, seien emulgatorfreie
Lichtschutzpraparate auf Basis von Hydrodispersionen
bereits vor dem Prioritdtstag des Streitpatents im
Handel gewesen (siehe Seite 2, Zeilen 51-54). Auch die
Beschwerdeflihrerin selbst habe vor dem relevanten
Prioritatstag emulgatorfreie Sonnenschutzpraparate auf
Basis von Hydrodispersionsgelen mit den
Lichtschutzfaktoren 5, 10 und 15 vertrieben. Diese
Produkte enthielten allerdings kein hydrophobisiertes
Titandioxid. Wie im Streitpatent ebenfalls zutreffend
ausgefihrt werde, sei der Vorteil der Verwendung von
hydrophobisierten Titandioxid-Pigmenten als UV-Absorber

bzw. UV-Reflektoren fir den Einsatz in
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Lichtschutzzubereitungen ebenfalls vor dem Prioritatstag

bereits bekannt gewesen.

(3) So sei beispielsweise ausweislich der Anlage (E1/3)
zu (El) seit 1990 unter anderem von der Firma Sachtleben
Chemie ein besonders feinteiliges, transparentes
hydrophobisiertes Titandioxid mit einer Silikon-
Oberflachenbeschichtung unter dem Markennamen

"Hombitec® L5" angeboten worden. Angeregt durch die
ausftihrliche Produktinformation in (E1/3) zum Produkt
"Hombitec® L5", wonach sich dieses Pigment ohne Probleme
in Ubliche Sonnenschutzmittel einarbeiten liefRe, habe
die Beschwerdefihrerin im Mai 1992 damit begonnen,
Sonnenschutzpraparate auf der Basis von
Hydrodispersionen mit einem Gehalt an diesem nunmehr
verfligbaren neuen Pigment zu entwickeln. In dieser
reinen Entwicklungsarbeit habe die Beschwerdefihrerin in
Anbetracht des Standes der Technik keinerlei
erfinderische Tatigkeit erkennen kdénnen. Da die
Produktbeschreibung zum Produkt "Hombitec® L5" (siehe
E1/3) ausdrlcklich die Vorteile dieser neuen,
oberflachlich hydrophobisierten Mikropigmente gegenlber
vorbekannten Pigmenten klar herausgestellt habe, sei es
fllir jeden Fachmann naheliegend gewesen, diese neu
verfligbaren UV-Filter in vorbekannte Sonnenschutzsysteme
auf Basis von Hydrodispersionen einzuarbeiten. Schon aus
diesem Grund beruhe der Gegenstand des angegriffenen

Patents nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

(4) Im Rahmen von Vorversuchen seitens der
Beschwerdefihrerin zur Entwicklung des Produkts "Ladival
Sensitive LSF 20" habe sich ein Produkt mit der
Chargen-Bezeichnung 107 L 24/1-4 als vorteilhaft

erwiesen. Dieses Produkt habe die Zusammensetzung gemaifd
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Anlage (E1/4) zu (E1l) gehabt und sei dann spater von der
Beschwerdeflhrerin unter der Artikelnummer 9400911 und
der Handelsbezeichnung "Ladival Sensitive LSF 20"
vertrieben worden. Die Rezeptur des Produktes sei
wahrend der Entwicklung bis zur Herstellung des fertigen
Produkts immer identisch gewesen; hierzu werde auf die

Ubersicht in (E13) verwiesen.

(5) Im November 1992 habe der AufRendienst der
Beschwerdeflhrerin mit der Prasentation ihres Produkts
"Ladival Sensitive LSF 20" in deutschen Apotheken
begonnen. Die Herstellung erster Muster flUr den
AuRendienst sei Anfang November erfolgt. Am 20. November
1992 sei die Herstellung einer Pilotcharge in einer
Ansatzgrdfze von 100 kg erfolgt. Zur Glaubhaftmachung
werde auf die Anlage (E1/1) zu (El) verwiesen. Die
Bewerbung dieses Produktes durch die
AufRendienstmitarbeiter der Beschwerdefihrerin sei unter
Ubergabe der Marketingmappe gemdR (E7) erfolgt. Anhand
der eidesstattlichen Versicherungen (E2) und (E3) von
AuRendienstmitarbeitern der Beschwerdeflihrerin
einerseits und entsprechenden Erklarungen von nicht im
EinfluRBbereich der Beschwerdeflihrerin stehenden
Apothekern (siehe E3 bis E6) sei hinreichend glaubhaft
gemacht worden, daf® die Marketingmappe (E7) der
Offentlichkeit vor dem Prioritdtstag des angegriffenen
Patentes zuganglich gewesen sei. Dieser Marketingmappe
habe eine Probeflasche des Produktes "Ladival Sensitive
LSF 20" beigelegen, auf deren RlUckseite die genaue
Zusammensetzung des Produktes in CTFA-Nomenklatur
angegeben gewesen sei. Damit sei nachgewiesen, daf die
in der Probeflasche enthaltene Zusammensetzung dieselbe
Rezeptur gehabt habe, wie die

Entwicklungs-Zusammensetzung 107 L 24/1.
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(6) Nach der erfolgten Bewerbung des Produktesg "Ladival
Sensitive LSF 20" in den Apotheken sei dieses Produkt
von verschiedenen Apotheken bei der Beschwerdefihrerin
bestellt worden. Ausweislich der Dokumente (E11/1),
(E11/2) und (E11/3) sei die Bestellung des Produktes
"Ladival Sensitive Lotion Solaire LSF 20" nachweislich
am 25., 28. und 29. Januar 1993 erfolgt. Als

Rechnungs- und Lieferdatum sei auf den genannten
Beweismitteln der 9. Februar 1993 als Liefertermin
angegeben. Die Lieferung an die genannten Apotheken sei
durch die Firma "trans-o-flex" Schnell-Lieferdienst GmbH
erfolgt, welche die bundesweite Auslieferung aller
Ubernommenen Versandauftrdge innerhalb von 24 Stunden
garantiere. Dies sei durch die Erklarung (E203A)

nachtraglich auch noch ausdrlcklich bestatigt worden.

(7) Die Einspruchsabteilung habe in der angefochtenen
Entscheidung ausgefihrt, es sei weder erwiesen, dafl das
in Frage stehende Produkt im Wege der erfolgten
Bemusterung, noch sei erwiesen, daf dieses Produkt im
Wege der erfolgten Auslieferung der Offentlichkeit vor
dem Prioritdtstag des angegriffenen Patentes zugdnglich
gewesen sei. Hinsichtlich der erfolgten Bemusterung
werde in der angefochtenen Entscheidung ausgefihrt, daf
die eidesstattlichen Versicherungen (E2) und (E3) eine
Unschllissigkeit insoferne aufwiesen, als dort erwdhnt
werde, dafd das Produkt "Ladival Sensitive Lotion Solaire
LSF 20" ab dem 1. November 1992 in den Apotheken
beworben worden sei, obwohl aus den an sich schllissigen
Laborunterlagen hervorgehe, dafd erst am 4. November 1992
ein Produkt gemafR der Rezeptur 107 L 24/1 hergestellt
worden sei. Entgegen der Auffassung der

Einspruchsabteilung liege hier jedoch keine
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Unschllssigkeit oder Diskrepanz vor. Zu berlcksichtigen
sei, daR die eidesstattlichen Versicherungen (E2) und
(E3) ca. funf Jahre nach der Bewerbung des Produktes
abgegeben worden seien. Die AufRendienstmitarbeiter der
Beschwerdefihrerin hatten sich zu diesem Zeitpunkt
selbstverstadndlich sehr genau daran erinnern kénnen, dafd
die Bewerbung des Produktes vom Marketing vor der
geplanten Markteinfihrung im Januar 1993 erfolgte. Vor
einer derartigen Markteinfihrung werde ein erheblicher
Marketingaufwand betrieben, wie anhand der Uberreichten
Marketingmappe (E7) und den dort erwdhnten weiteren
Materialien zur Bewerbung des Produktes in Apotheken
deutlich werde. Daran, dafl diese Marketingmaffnahmen vor
der Markteinfihrung ergriffen worden seien, kdénnten sich
die genannten Auflendienstmitarbeiter selbstverstadndlich
genau erinnern. Es dirfte verstandlich sein, dafd sie
sich nicht an das genaue Datum erinnern, zu dem erstmals
Marketingmappen (E7) Ubergeben wurden. Die Angabe "im
Zeitraum vom 1. November 1992 bis 31. Dezember 1993" in
den eidesstattlichen Versicherungen (E2) und (E3) sei
als eine ungefdhre Angabe zu verstehen. Es spreche flir
die Authentizitdt dieser Erklarungen, daff dort wvom

1. November 1992 gesprochen werde und nicht etwa wvom

4. November 1992, zu dem die Produktion des in Frage
stehenden Produktes nachweislich erfolgt sei. Die
Tatsache, daR die Ubergabe der Marketingmappen vor dem
Prioritatstag des angegriffenen Patentes erfolgt sei,
werde ferner durch die eidesstattlichen Versicherungen
(E4) bis (E6) der sich nicht im Machtbereich der
Einsprechenden befindlichen Apotheker gestlitzt, gemaf
deren Erklarungen die Ubergabe der Marketingmappe im

Januar 1993 erfolgte.



0123.D

- 13 - T 0326/01

(8) Des weiteren gestltzt werde dieses Vorbringen durch
die Lieferscheine (E11/1), (E11/2) und (E11/3); denn
dort werde als Bestelldatum der 25., 28. und 29. Januar
1993 angegeben. Ein Apotheker koénne nicht ein Produkt

bestellen, das ihm vorher nicht bekannt gewesen sei.

(9) Hinsichtlich der Marketingmappen werde in der
angefochtenen Entscheidung des weiteren ausgefihrt, daR
die Angaben zu den innerbetrieblichen Verfahrensablaufen
auch nicht llickenlos zeigten, daf? der Inhalt von
Probeflaschen des Produktes "Ladival Sensitive LSF 20",
die vor dem Priorit&tsdatum an Apotheker verteilt worden
seien, unbedingt aus den Ansatzen vom 4. November oder
20. November 1992 stammten. Die Mutmafung der
Einspruchsabteilung, wonach es nicht auszuschlieflen sei,
dal? der Inhalt der Probeflaschen eher aus einer fritheren,
nicht zwingend hydrophobisiertes Titandioxid
enthaltenden Produktion stamme, sei in keiner Weise
nachvollziehbar. Der Marketingmappe habe eine
Probeflasche des Produktes der "Ladival Sensitive

LSF 20" beigelegen, auf deren Rlckseite die
Zusammensetzung angegeben gewesen sei. Dort werde
explizit angegeben, dafR dieses Produkt Titandioxid
enthalten habe. Von Herrn Dr. Hansen sei im Zuge seiner
Einvernahme ausgefihrt worden, daf die
Beschwerdeflihrerin bereits friher Produkte unter der
Kennzeichnung "Ladival Sensitive" vertrieben habe.
Allerdings hatten die frither vertriebenen Produkte
niemals einen Lichtschutzfaktor von 20, sondern
lediglich Lichtschutzfaktoren von 5, 10 und 15
aufgewiesen. Seitens der Beschwerdefihrerin seien vor
dem Prioritadtstag des Streitpatents unter der
Bezeichnung "Ladival Sensitive LSF 20" nur solche

Produkte vertrieben worden, die hydrophobisierte
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Titandioxid-Pigmente enthalten hatten. Die gesamte
Marketingmappe habe darauf abgestellt, daR das Produkt
"Ladival Sensitive LSF 20" gegenlber vorherigen
Produkten neu sei und sich gerade dadurch auszeichne,
daf es Titandioxid-Pigmente enthalten und den hdheren
Lichtschutzfaktor 20 aufgewiesen habe. Die Auffassung
der Einspruchsabteilung, daf? sich keine definitive
Aussage auf Identitdt des Inhalts der verteilten
Probenflaschen mit dem Produktansatz gemdf der Rezeptur

107 L 24/1 machen lieRe, seil somit unzutreffend.

(10) Hinsichtlich der erfolgten Auslieferung des
Produkts "Ladival Sensitive LSF 20" habe die
Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung
ausgefihrt, daf® sich trotz der Angabe des Liefertages

9. Februar 1993 auf den Lieferscheinen (E11/1), (E11/2)
und (E11/3) nicht sicher kl&ren liefRe, ob dieses Produkt
auch tatsdchlich vor dem Prioritatstag des angegriffenen
Patentes in den Apotheken angekommen sei. Auch dieser
Argumentation kdénne nicht gefolgt werden. Es sei von der
Beschwerdeflhrerin durch Vorlage von (E10) nachgewiesen
worden, dafd in der Zeit vom 28. Januar 1993 bis zum

5. Februar 1993 insgesamt 10 Chargen des Produktes
"Ladival Sensitive LSF 20" mit der Artikelnummer 9400911
in einer Gesamtmenge von ca. 5 Tonnen hergestellt worden
seien. Auf den Lieferscheinen (E11/1), (E11/2) und
(E11/3) seilen als Bestelldaten der 25. der 28. und

29. Januar 1993 aufgefihrt. Die Lieferung sei zum

9. Februar 1993 erfolgt, da in den Dokumenten (E11/1),
(E11/2) und (E11/3) explizit als Liefer-Datum der

9. Februar 1993 angegeben sei. Aus (E20A) koénne
entnommen werden, daf diese Belieferung durch die damit
beauftragte Firma trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH

innerhalb von 24 Stunden nach Ubernahme an die Apotheken
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in Bochum, Leipzig und Berlin erfolgt sei und es gebe
keinen Grund die plUnktliche Belieferung in Frage zu
stellen. Im Gegensatz zur Auffassung der
Einspruchsabteilung sei damit bewiesen, daf’3 die
Lieferung vor dem Prioritatstag des angegriffenen

Patents erfolgt sei.

(11) Aufgrund der offenkundigen Vorbenutzung des
Produktes "Ladival Sensitive LSF 20" der
Beschwerdefiihrerin seien die Gegenstande des
angegriffenen Patents nicht mehr neu bzw. nicht das
Ergebnis einer erfinderischen Tatigkeit, da der Fachmann
sich ohne weiteres Kenntnis von der Zusammensetzung des
Produktes der Beschwerdefilhrerin verschaffen konnte, so
daf? die Zusammensetzung dieses Produkts als relevanter

Stand der Technik anzusehen sei.

Die Beschwerdegegnerin hat zur Stltzung ihrer Antrage im
mindlichen und schriftlichen Beschwerdeverfahren im

wesentlichen folgende Argumente vorgetragen:

(12) Es seili nicht nachvollziehbar, daf mehr als vier
Jahre nach der mindlichen Einspruchsverhandlung, in
welcher ausgesagt worden sei, daf Bestatigungen von der
mit der Auslieferung der Auftrage vom 9. Februar 1993
beauftragten Firma trans-o-flex Schnell-Lieferdienst
GmbH nicht herbeigeschafft werden kénnten (siehe
Aussageprotokoll von Herrn Dr. Hansen, Seite 9,
zweitletzter Absatz), eine Bestadtigung durch dieselbe
Firma nun doch vorgelegt werden konnte. Es sei in diesem
Zusammenhang darauf hinzuweisen, daf’ seit dem
Prioritatsdatum mittlerweile 12 Jahre vergangen seien.
Die Aussagen in (E20A), die aus der Erinnerung heraus

oder aus Treu und Glauben im Vertrauen darauf, dalR bei
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einer zuverlassigen Speditionsfirma ausnahmslos immer
alles glatt laufe, gemacht worden seien, dirften nicht

ein handfestes Beweisangebot ersetzen.

(13) Das Unternehmen trans-o-flex Schnell-Lieferdienst
GmbH Uberbringe einesteils Praparate, die lebenswichtige
Medikamente sind, aber eben auch solche, die nicht
dringende Alltagsprodukte, wie Sonnenschutzmittel,
darstellten und deren selbst mehrtdagiges Saumen nicht
das geringste Problem darstelle.

Die Beschwerdegegnerin wolle dem Unternehmen trans-o-
flex Schnell-Lieferdienst GmbH keineswegs ein Versaumnis
unterstellen, aber von der Mdglichkeit eines solchen
Versaumnisses miisse bei der Betrachtung der angeblichen
of fenkundigen Vorbenutzung methodisch ausgegangen werden.
Die einzige verwertbare Information, die (E203)
entnommen werden kénne, sei doch, dafl eine Bestatigung
in bezug auf das Zustellungsdatum der fraglichen
Transporte in den genannten Apotheken nicht beigebracht
werden koénne, da offen eingestanden werde, dafi dazu
keine Dokumentation mehr vorliege. Da das
Zustellungsdatum nicht bewiesen werden kdénne, sei die
Beweiskette, auf die die Beschwerdefihrerin die
angebliche Vorbenutzung stltze, spatestens an dieser
Stelle unterbrochen und damit die offenkundige

Vorbenutzung nicht glaubhaft belegt.

(14) Selbst wenn man sich den Standpunkt der
Beschwerdeflhrerin zu eigen mache, daf das Produkt
"Ladival Sensitive LSF 20" vor dem Prioritdtstag des
Streitpatents der Offentlichkeit zugdnglich gemacht
worden sei und daf® es sich dabei um eine Hydrodispersion
mit einem Gehalt an anorganischen Mikropigmenten

gehandelt habe, so sei diesem Produkt nicht wvon
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vornherein anzusehen gewesen, ob die anorganischen
Pigmente beschichtet oder unbeschichtet gewesen seien.
Dies gelte auch, wenn man davon ausgehe, daf3 das
anorganische Pigment auf der zur Bemusterung an
Apotheker Ubergebenen Probeflasche, wie die
Einsprechende gemafd (E7) behauptet, als "Titanium

dioxide" deklariert worden sei.

(15) Dem Fachmann sei es zum Zeitpunkt der
Prioritdtsanmeldung nicht mdéglich gewesen, innerhalb
einer vertretbaren Frist aus einer kosmetischen
Zubereitung mit einem Gehalt an TiO,-Pigmenten
festzustellen, ob die Partikel dieser Pigmente mit
irgendeiner - wie auch immer gearteten - Beschichtung
versehen gewesen seien oder nicht. Nach Ansicht der
Beschwerdegegnerin sei es erst aufgrund der Arbeiten
gemaf® (D13/E20) und (D14), also erst mehr als drei Jahre
nach der angeblichen Vorbenutzung mdéglich geworden, in
einem verntinftigen Zeitrahmen Analysen der Oberfliache
von Pigmenten vorzunehmen. Die Beschwerdegegnerin
behaupte nicht, die Ramanspektroskopie habe vor 1996 in
ihren Kinderschuhen gesteckt. Es miisse aber davon
ausgegangen werden, daf eine validierte Analysenmethode
flir die geschilderte Fragestellung dem Fachmann zum

Prioritatszeitpunkt nicht bekannt gewesen sei.

(16) Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin ware aus den
oben angefihrten Grlinden das Erfordernis der
Offenkundigkeit nicht einmal dann erfdllt, wenn sich die
Vorbenutzungshandlungen tatsachlich so abgespielt hatten,
wie es die Beschwerdeflhrerin geltend mache. Die
Einspruchsabteilung habe diesem Gedanken keine Beachtung

gezollt, weil sie bereits aus anderen Erwadgungen heraus
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zum Schlufs gekommen sei, dafs eine offenkundige

Vorbenutzung nicht gegeben sei.

(17) Die Entscheidung G 1/92 (ABL. EPA 1993, 277) besage,
daf? die chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses nur
dann zum Stand der Technik gehdre, wenn das Erzeugnis
selbst der Offentlichkeit zug&nglich ist und vom

Fachmann analysiert und reproduziert werden kénne, und
zwar unabhangig davon, ob es besondere Grinde gebe, die

Zusammensetzung zu analysieren.

(18) Nach der Entscheidung T 952/92 (ABL. EPA 1995, 755)
werden Informationen Uber die Zusammensetzung oder

innere Struktur eines vorbenutzten Erzeugnisses der
Offentlichkeit zugdnglich gemacht und gehdrten damit zum
Stand der Technik im Sinne des Artikel 54 (2) EPU, wenn
der Fachmann unter Verwendung bekannter Analysetechniken,
die vor dem mafRgeblichen Anmeldetag zur Verfligung
standen, unmittelbaren, eindeutigen Zugang zu ihnen
hatte. Nach Kenntnis der Beschwerdegegnerin sei aber

eine Analysenmethode, die es zuverldssig ermdglicht habe,
die Natur der Beschichtung anorganischer Pigmente, wie
sie erfindungsgemaf umfafdt werden, in kosmetischen
Zubereitungen nachzuweisen, erst im Jahre 1996 mit der
Vorlage von (D13/E20) bekannt geworden. Die
Beschwerdeflhrerin habe die Einschlédgigkeit dieses

Dokuments zu keinem Zeitpunkt fundiert bestritten.

(19) Sollte die Beschwerdekammer in Abweichung von der
Entscheidung T 952/92 (loc. cit.) entscheiden wollen,
werde hilfsweise beantragt, der Groflen Beschwerdekammer

folgende Rechtsfragen vorzulegen:
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Ist eine Vorbenutzung als offenkundig anzusehen,

wenn diejenigen Merkmale eines als solchen

of fenkundigen, vorbenutzten Gegenstandes erst
durch Analysenmethoden ermittelt werden mlissen,
die zum Prioritdtszeitpunkt des Patentanspruches

noch nicht zur Verfigung standen?

Wenn die Frage zu I) mit "nein" beantwortet
werden sollte: Welches ist der Zeitpunkt, zu
welchem die Vorbenutzung als offenkundig

anzusehen ist:

der Zeitpunkt, zu dem die erforderliche
Analysenmethode nachtraglich offenkundig wird?

ein anderer Zeitpunkt?

Wenn die Frage zu I) mit "nein" beantwortet
werden sollte: Zu welchem Zeitpunkt ist eine
Vorbenutzung als offenkundig anzusehen, wenn

diejenigen Merkmale des als solchen offenkundigen,

vorbenutzten Gegenstandes, die die technische
Lehre eines Patentanspruches beinhalten, erst
durch eine zeitaufwendige Analyse ermittelt
werden mUssen, wobeili die erforderliche
Analysenmethode zum Prioritatszeitpunkt des
Patentanspruches an sich bekannt war:

Zum Zeitpunkt, an dem der vorbenutzte Gegenstand

als solcher offenkundig wurde?

Zu einem fiktiven Zeitpunkt, an dem, wenn der
Gegenstand unmittelbar nach seinem
Offenkundigwerden einer Analyse ware unterzogen
worden, ohne Zeitverzug ein Analysenergebnis
hatte erwartet werden kdénnen?

Zu einem anderen Zeitpunkt?"
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(20) Sollte die Beschwerdekammer zur Auffassung gelangen,
daf die Anrufung der Groflen Beschwerdekammer nicht
gewahrbar sein sollte und/oder daf die geltend gemachte
offenkundige Vorbenutzung zutreffe, werde des weiteren
hilfsweise die Zurickverweisung an die
Einspruchsabteilung beantragt, da Neuheit und
erfinderische Tatigkeit im Lichte der angeblich
offenkundig vorbenutzten Produkte vor der ersten Instanz

noch gar nicht diskutiert worden seien.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene

Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde

zurlickzuweisen.

Entscheidungsgrinde

0123.D

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie

Regel 64 EPU; sie ist zuldssig.

Geltendmachung einer offenkundigen Vorbenutzung

Wie aus II oben hervorgeht, wurde im vorliegenden Fall
der Einspruch wegen fehlender Neuheit und erfinderischer
Tatigkeit ausschlieflich auf eine offenkundige
Vorbenutzung des Gegenstands des Streitpatents durch die
von der Beschwerdeflhrerin hergestellte und auf den
Markt gebrachte Lichtschutzformulierung "Ladival
Sensitive LSF 20" als Stand der Technik im Sinne von
Artikel 54 (2) EPU gestiitzt. Diese geltend gemachte

Vorbenutzung bildet daher den rechtlichen und
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tatsdchlichen Rahmen flir die materiellrechtliche Prufung

des Einspruchs.

Die erste Hauptfrage in dieser Beschwerdesache lautet
daher, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die im
Streitpatent beanspruchte Erfindung durch die geltend
gemachte offenkundige Vorbenutzung der Offentlichkeit
vor dem Prioritdtstag des Streitpatents im Sinne von
Artikel 54 (2) EPU zuganglich gemacht worden ist und
damit zum Stand der Technik gehdrt. Die erste Instanz
ist in der angefochtenen Entscheidung zum Ergebnis
gelangt, daf? dies nicht der Fall war oder zumindest

nicht hinreichend nachgewiesen werden konnte.

Nach standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern
(siehe zusammenfassend: "Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts", 4. Aufl.,
2001, VII.C.8.6, Seiten 533-535) missen fur die
Feststellung, ob eine Erfindung der Offentlichkeit durch
Vorbenutzung zuganglich gemacht wurde folgende

Sachverhalte geklart werden:

A) der Zeitpunkt der Benutzung (d.h. wann die
Benutzungshandlung stattfand; war es eine

Vorbenutzung?) ;

B) der Gegenstand der Benutzung (d.h. was der

Offentlichkeit zugdnglich gemacht wurde) ;

C) die Umstéande der Benutzungshandlung (d.h. wo, wie und
durch wen der Gegenstand der Vorbenutzung der
Offentlichkeit zugdnglich gemacht wurde; war die

Vorbenutzung offenkundig?) .
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Kriterium (A): Zeitpunkt der geltend gemachten Benutzung;
(Wann fand die Benutzungshandlung statt, war es eine

Vorbenutzung?)

Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Entscheidung
(siehe Punkt 3.4 der Entscheidungsgriinde) in Zweifel
gezogen, ob eine Vorbenutzung stattgefunden hat, d.h. ob
das angeblich vorbenutzte Produkt "Ladival Sensitive

LSF 20" entweder im Wege der erfolgten Bewerbung und
Bemusterung in Apotheken oder im Wege der erfolgten
Auslieferung an Apotheken der Offentlichkeit vor dem
Prioritadtstag des angegriffenen Patents im Sinne wvon
Artikel 54 (2) EPU tatsdchlich zugdnglich gemacht worden

ist.

Die Beschwerdefiihrerin hat zugleich mit der Einlegung
des Einspruchs als Beweismittel flr die geltend gemachte
Vorbenutzung u.a. eine "Eidesstattliche Versicherung"
(E1l) vorgelegt, die mit Datum von 30.12.1997 von Herrn
Dr. Peter Hansen unterzeichnet wurde, der in (E1l) angibt,
seit 1. Juli 1990 bei der Einsprechenden
(Beschwerdefilhrerin) als Laborleiter und seit 1. Januar
1992 auch als Leiter der galenischen Entwicklung tatig
und im Rahmen dieser Tatigkeit u.a. fir die Entwicklung
neuartiger Sonnenschutzpriparate und die Verbesserung
bereits bekannter Sonnenschutzformulierungen

verantwortlich zu sein.

Alle entscheidungserheblichen Tatsachen in (El1) stimmen
mit den Angaben in der Niederschrift Uber die
Beweisaufnahme des Zeugen Herrn Dr. Peter Hansen in der
mindlichen Verhandlung am 8. November 2000 vor der

Einspruchsabteilung tberein.
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3.3 Zuldssige Beweismittel

3.3.1 In Zusammenhang mit (E1) und allen anderen als
Beweismittel in der vorliegenden Angelegenheit
vorgelegten "eidesstattlichen Erklarungen oder
eidesstattlichen Versicherungen" sieht die Kammer

folgende Vorbemerkungen als zweckmaffig an.

Artikel 117 (1) EPU enth&lt in einer nicht
abschlieffenden Liste Beispiele von sieben Beweismitteln,
die nach dieser Vorschrift zur Beweiserhebung in
Verfahren vor einer Einspruchsabteilung oder
Beschwerdekammer insbesondere zuldssig sind. In

Artikel 117 (1) (g) EPU ist als eines dieser Beweismittel
die "Abgabe einer schriftlichen Erkldrung unter Eid"
genannt. In Verfahren vor dem EPA kdénnen jedoch im
Rahmen des Grundsatzes der freien Beweiswlrdigung durch
die Kammer neben den in Artikel 117 (1) EPU expressis
verbis aufgezdhlten auch andere Beweismittel als

zuladssig anerkannt werden.

3.3.2 In der Entscheidung T 558/95 vom 10. Februar 1997 flhrte
die Kammer aus, daR eine eidesstattliche Erklarung ein
Beweismittel im Sinne von Artikel 117 (1) EPU ist und
als solches der freien Beweiswlrdigung unterliegt. Sie
tritt and die Stelle des in Artikel 117 (1) (9)
angeflihrten Beweismittels "Abgabe einer schriftlichen
Erkldrung unter Eid". In der gleichen Entscheidung
fihrte diese Kammer zusdtzlich aus, dafR die Tatsache,
daf? die von der Einsprechenden vorgelegten
eidesstattlichen Erklarungen mit teilweise
Ubereinstimmendem Wortlaut abgefaft und ihre Verfasser
Angestellte der Einsprechenden waren, diese als

zuladssige Beweismittel nicht ausschliefft. Es ist

0123.D
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vielmehr eine Frage der freien Beweiswirdigung zu
beurteilen, ob die vorliegenden Beweismittel ausreichend
sind (siehe T 558/95 in "Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des EPA", 4. Aufl. 2001, Seiten 396-
397; bestatigt durch T 947/99 vom 27. November 2003 und
T 43/00 vom 9. Mai 2003). Diese Kammer sieht keinen
Grund, im vorliegenden Fall von den in den oben
angefihrten Entscheidungen niedergelegten Grundsdtzen

abzuweichen.

Zur Klarung und zum Nachweis von Kriterium (A) (das Datum,
an dem die geltend gemachte Vorbenutzungshandlung
stattfand; die Frage nach dem "Wann"), werden in der
"eidesstattlichen Versicherung" (E1) u.a. folgende
entscheidungserhebliche Tatsachen angefthrt und durch

Beweismittel belegt:

Emulgatorfreie Hydrodispersionsgele mit einem Gehalt an
hydrophobisiertem Titandioxid wurden von der
Beschwerdeflhrerin bereits 1992 entwickelt und
fertiggestellt. Dazu wurde Dokument (E1/1) "Ubersicht
der Laboransdtze Hydrodispersionsgele mit
hydrophobisiertem Titandioxid und UV-Filtern" vorgelegt.
In dieser Ubersicht (E1/1) sind 18 Laboransatze
unterschiedlicher Ansatzgrdfle, beginnend mit Datum vom
19. Marz 1992 und verteilt Uber das weitere Jahr 1992
bis zum 20. November 1992 zusammengestellt. Zusammen mit
Dokument (E1/1) wurden als weitere Dokumente eine ganze
Reihe von unter (E1/2) zusammengefafdten, detaillierten
und genau datierten Labor- und Herstellungsberichten zu
den in Dokument (E1/1) angefihrten Laboransatzen

eingereicht.
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Im November 1992 war die Entwicklungsarbeit an dem
pigmenthaltigen Hydrodispersionsgel abgeschlossen und
die Markteinfihrung des Produktes unter dem Handelsnamen
"Ladival Sensitive LSF 20" vorbereitet. Das endglltige
Produkt hatte die interne Bezeichnung 107 L 24/1, dessen
genaue Zusammensetzung und Herstellungsvorschrift
Dokument (E1/4) zu entnehmen ist. Zur Markteinfihrung
wurden ab November 1992 Probeflaschen mit dem Produkt
107 L 24/1 gefertigt, die dann Uber den AuRendienst der
Beschwerdeflihrerin direkt an die Apotheker weitergegeben

worden sind.

Diese Angaben in (E1) stimmen beispielsweise mit den
Angaben in den Dokumenten (E1/1) und (E1/2) uberein,
wonach am 4. November 1992 das Produkt "Ladival
Sensitive Ti0,", mit der Projekt Nr.: 107 L 24/1 bereits
in einer AnsatzgrdRe von 3.5 kg hergestellt worden ist,
und stimmen ebenso mit den Angaben in den Dokumenten
(E1/1) und (E8) Uberein, wonach am 20. November 1992 das
Produkt "Ladival Sensitive TiO,", mit der Projekt NR.:
107 L 24/4 O-Charge in einer AnsatzgrdéRe von 100 kg zur
Erstbevorratung durch die Hersteller Brandtner/RlUckert

als Mitarbeiter der Beschwerdefihrerin gefertigt wurde.

Zur weiteren Klarung und Nachweis des Zeitpunkts der
angeblichen Benutzungshandlung(en) wird in den
"eidesstattlichen Versicherungen" (E2) und (E3), die
beide von Aufendienstmitarbeitern der Beschwerdefihrerin

stammen, folgendes erklart:

Im Zeitraum vom 01.11.1992 bis 31.01.1993 haben beide
AuBendienstmitarbeiter das Produkt "Ladival Sensitive
LSF 20" bei ca. 250 Apotheken beworben. Beide

AuRRendienstmitarbeiter wurden seitens der
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Beschwerdeflhrerin Uber die Zusammensetzung und
Eigenschaften dieses Produkts informiert und haben diese
Information auch an die besuchten Apotheker

weltergegeben.

3.5.2 Die Bewerbung des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20"
erfolgte auf Basis der der Kammer als Beweismittel (E7)
vorliegenden Marketingmappe, der auch eine Probeflasche
des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20" beilag. Diese
Marketingmappe, inklusive der beiliegenden Probeflasche,
haben beide Aufendienstmitarbeiter im Zeitraum vom
01.11.1992 bis 31.01.1993 in mindestens 15 bzw.

10 Apotheken zum dortigen Verbleib Ubergeben.

3.5.3 Die Erklarungen in (E2) und (E3) stimmen in den
entscheidungserheblichen Tatsachen mit den Erklarungen
in (E4), (E5) und (E6) Uberein, in denen drei nicht im
EinfluRBbereich der Beschwerdeflihrerin stehende Inhaber
von Apotheken in den drei im einzelnen genannten Orten
mit genauer Adresse (siehe II oben) durch ihre
Unterschrift unabhadngig voneinander bestdtigen, daf
ihnen im Januar 1993 durch den AuRendienst der
Beschwerdeflhrerin eine Marketingmappe betreffend das
Sonnenschutzmittel "Ladival Sensitive LSF 20" Ubergeben
wurde, der eine Probeflasche dieses Produkts beilag

(siehe E7).

3.6 Aus den der Kammer vorliegenden Dokumenten geht zudem
hervor, daf’ das Produkt "Ladival Sensitive Lotion
Solaire LSF 20" in StlUckeinheiten mit einem Inhalt wvon

je 125 ml

- am 28. Januar 1993 von einer namentlich genannten

Apotheke mit genauer Adressenangabe in Berlin

0123.D
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bestellt und mit dem Rechnungs- und Lieferdatum vom
9. Februar 1993 durch die auf den Transport von
pharmazeutischen Produkten spezialisierte Firma
trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH geliefert

wurde (siehe II oben, Dokument E11/1);

- am 29. Januar 1993 von einer namentlich genannten
Apotheke mit genauer Adressenangabe in Leipzig
bestellt und mit dem Rechnungs- und Lieferdatum wvom
9. Februar 1993 durch die auf den Transport von
pharmazeutischen Produkten spezialisierte Firma
trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH geliefert

wurde (siehe II oben, Dokument E11/2); und

- am 25. Januar 1993 von einer namentlich genannten
Apotheke mit genauer Adressenangabe in Bochum
bestellt und mit dem Rechnungs- und Lieferdatum wvom
9. Februar 1993 durch die auf den Transport von
pharmazeutischen Produkten spezialisierte Firma
trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH geliefert

wurde (siehe II oben, Dokument E11/3).

3.6.1 Beil den als Beweismittel vorgelegten Dokumenten (E11/1),
(E11/2) und (E11/3) sieht es die Kammer als wesentlich
an, daf diese Dokumente in Anbetracht des Nachweises des
Datums, an dem das Produkt "Ladival Sensitive Lotion
Solaire LSF 20" von den drei genannten Apotheken
unabhangig voneinander bestellt worden ist, einen
weliteren Nachweis daflir liefern, daf das Produkt
"Ladival Sensitive LSF 20" in Apotheken von
AufRendienstmitarbeitern der Beschwerdefihrerin vor dem
Prioritatstag beworben worden ist. Denn es entspricht
einem typischen Geschehensablauf im Handel, daf ein

Apotheker im Rahmen seiner taglichen, routinemafigen

0123.D
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Geschaftstadtigkeit nur ein Produkt bestellen kann oder
zumindest bestellen wird, mit dem er vor der Bestellung,
Ublicherweise im Rahmen einer Bewerbung und Bemusterung,

bekannt gemacht worden ist.

Bei der oben zusammengefaf’ten Beweislage (siehe
insbesondere Punkte 3.3-3.6.1) sieht es die Kammer in
Anwendung des Grundsatzes der freien Beweiswlrdigung im
Gegensatz zur Ansicht der Vorinstanz als zweifelsfrei
erwiesen an, daf? die Bewerbung des Produkts "Ladival
Sensitive LSF 20" auf Basis der in Apotheken Ubergebenen
Marketingmappe (E7), der auch eine Probeflasche des
Produkts "Ladival Sensitive LSF 20" beilag, eine
Benutzungshandlung des Gegenstands des Streitpatents
durch die Beschwerdefihrerin darstellt, die vor dem
Prioritatstag (11l. Februar 1993) stattgefunden hat und

damit eine Vorbenutzung war.

Nach Ansicht der Kammer schlief3t die gegenstandliche
Bewerbung, wie die Dokumente (E11/1), (E11/2) und (E11/3)
einwandfrei nachweisen, gleichzeitig auch ein
6ffentliches Verkaufsangebot bzw. den tatsadchlichen
Verkauf des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20" vor dem
Prioritadtstag des Streitpatents an Apotheker zum
uneingeschrankten Weiterverkauf als eine weitere

Vorbenutzungshandlung ein.

Im Verfahren vor der ersten Instanz wurde von den
Parteien kontrovers diskutiert und von der
Einspruchsabteilung in Zweifel gezogen, ob in Anbetracht
des in den Dokumenten (E11/1), (E11/2) und (E11/3)
angegebenen Rechnungs- und Lieferdatums vom 9. Februar
1993 das eindeutig vor dem Prioritatstag bestellte

Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" (siehe 3.6 und 3.6.1
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oben) auch rechtzeitig vor dem Prioritatstag

(11. Februar 1993) in den EinfluRbereich der in den
Dokumenten (E11/1), (E11/2) und (E11/3) als Empfanger
angeflhrten Apotheken gelangt ist und damit auch auf
diese Art und Weise der Offentlichkeit vor dem
Prioritatstag zuganglich gemacht worden ist. Die Antwort
auf diese Frage spielt flOr die Festlegung des Datums der
geltend gemachten Vorbenutzung flr die Kammer keine
entscheidende Rolle mehr, da das Produkt "Ladival
Sensitive LSF 20" durch eine zeitlich frihere
Vorbenutzungshandlung, wie oben gezeigt, namlich bereits
durch die Bewerbung des genannten Produkts, der
Offentlichkeit im Sinne von Artikel 54 (2) EPU

zuganglich gemacht worden war.

Kriterium (B): Gegenstand der angeblichen Benutzung;
(welcher Gegenstand wurde der Offentlichkeit mit den

Bewerbungsunterlagen zugdnglich gemacht?)

Nach wie vor strittig ist in Zusammenhang mit

Kriterium (B) die Frage, welcher Gegenstand der
Offentlichkeit mit den Bewerbungsunterlagen tatsdchlich
zuganglich gemacht wurde. Insbesondere ist strittig, ob
die Beweiskraft der von der Beschwerdefihrerin
vorgelegten Beweismittel ausreicht, um zweifelsfrei
nachzuweisen, daf die Zusammensetzung und Rezeptur des
Gegenstands der angeblichen Vorbenutzung, nadmlich des
von der Beschwerdefihrerin beworbenen Lichtschutzmittels
"Ladival Sensitive LSF 20", welches in einer
Probeflasche zusammen mit der Marketingmappe (E7) vor
dem Prioritatstag Apothekern zur freien Verfigung
Uberlassen wurde, wie von der Beschwerdefliihrerin

behauptet, mit der in Dokument (E1/4) angegebenen
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Zusammensetzung und Rezeptur flr das Produkt mit der

internen Bezeichnung 107 L 24/1 identisch war.

Die Vorinstanz war der Ansicht, daRk es der
Beschwerdefihrerin im Verlaufe des Einspruchsverfahrens
nicht gelungen sei, diese Identitadt hinreichend
nachzuweisen (siehe Seite 7 der Entscheidungsgrinde,
zweiter voller Absatz: "1lafRt sich somit keine definitive
Aussage auf Identitdt des Inhalts der verteilten
Probeflaschen mit dem Produktansatz gemaff der Rezeptur
107 L 24/1 machen"). Die Kammer kann diese Ansicht nicht

teilen.

Nach Auffassung der Kammer ergibt sich ein erster, nicht
in Zweifel zu ziehender Nachweis fiir die Identitat
zwischen dem Produktansatz gemaf der Rezeptur 107 L 24/1
und dem Inhalt der Probeflaschen in (E7) bereits aus den
Angaben im letzten Absatz der eidesstattlichen Erklarung
(E1l) von Herrn Dr. Hansen, wo es heifRt: "Zur
Markteinfihrung wurden ab November 1992 Probeflaschen
mit dem Produkt 107 L 24/1 gefertigt, die dann uber
unseren Aufendienst direkt an die Apotheker

weitergegeben worden sind."

Diese Aussage in (El) und damit die Identitat des
Inhalts der verteilten Probeflaschen mit dem
Produktansatz gemdR der Rezeptur 107 L 24/1 wird
bestatigt durch einen von der Vorinstanz nicht oder nur
unzureichend gewlrdigten Vergleich der Rezeptur des
Produkts "Ladival Sensitive LSF 20" gemafd
Herstellvorschrift 107 L 24/1 in Dokument (E1/4) mit der
Rezeptur auf der Rlckseite der an die Apotheker

verteilten Probeflasche (Beweismittel E7) :
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Rezeptur 107 L 24/1 Rezeptur Probeflasche

Beweismittel Dokument Beweismittel (E7)

(E1/4) In CTFA-Nomenklatur

Hombitec® L5 Titanium Dioxide

verg. Alkohol 93.5 %, SD-Alcohol 39-C

E-Wasser Water

Paraffin subliquid Mineral 0Oil

Myritol 318 Caprylic/Capric Triglyceride

Tocopherol Acetat Tocopheryl Acetate

Neo-Heliopan AV Octylmethoxycinnamate

Neo-Heliopan 1000 Isoamylmethoxycinna-mate

Parsol 1789 Butyl Methoxydibenzoylmethane

PemulenTR 1 Acrylates/C10-C30 Alkyl
Acrylate Crosspolymer

Glycerin 99,5 % Glycerin

Dex-Panthenol Panthenol

Natrium EDTA-Dinatrium Disodium EDTA

NaOH rein Sodium Hydroxide

Timiron starlight red Mica and Titanium Doxide

Der oben an erster Stelle genannte Bestandteil der
Rezeptur 107 L 24/1 "Hombitec® L5" (auf der Probeflasche
in CTFA-Nomenklatur als "Titanium Dioxide" bezeichnet)
ist gemdfs Dokument (E1/3) oberflachlich
hydrophobisiertes, besonders feinteiliges, transparentes
Titandioxid, welches zum Zeitpunkt der Herstellung des
vorbenutzten Produkts schon seit langerer Zeit (seit
1990) im Handel angeboten worden und vom Hersteller als
UV-Schutz zur Einarbeitung in Ubliche Lichtschutzmittel
empfohlen worden war. Die Beschwerdefihrerin hat =zur
Uberzeugung der Kammer dargelegt, daR die
Produktbeschreibung zum Produkt "Hombitec® L5" (siehe
E1/3) die Vorteile dieser neuen, oberfldchlich
hydrophobisierten Mikropigmente gegeniber vorbekannten
Pigmenten klar herausgestellt und auch auf deren

problemlose Einarbeitbarkeit in tUbliche
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Sonnenschutzmittel hingewiesen hat. Im Rahmen eines
typischen Geschehensablaufs war daher fir jeden Fachmann
naheliegend, diese neu verfligbaren UV-Filter in
vorbekannte Sonnenschutzsysteme auf Basis von
Hydrodispersionen einzuarbeiten. Die Beschwerdegegnerin

hat dem nicht widersprochen.

Ein weiterer wichtiger Hinweis flr die Identitat des
Inhalts der verteilten Probeflaschen mit dem
Produktansatz gemdfd der Rezeptur 107 L 24/1 ist durch
den Nachweis gegeben, daf? die Rezeptur des Produkts
"Ladival Sensitive LSF 20" vor dem Prioritatszeitpunkt
nie geandert wurde, Zum Nachweis hierfliir hat die
Beschwerdefihrerin Dokument (E13) vorgelegt. Demnach ist
die Zusammensetzung und Rezeptur des Produkts "Ladival
Sensitive LSF 20", das gemafs Dokument (E8) am

20. November 1992, d.h. zur Zeit der Bewerbung des
Produkts, in einer Ansatzgrdfe von 100 kg bei der
Beschwerdefiihrerin hergestellt wurde und ebenso die
Rezeptur des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20", das
gemafy Dokument (E9) im Zeitraum vom 27. bis 28. Januar
1993, also kurze Zeit vor dem Prioritdtstag des
Streitpatents in einer Menge von 475 kg bei der
Beschwerdeflhrerin fir den bereits anlaufenden Verkauf
hergestellt wurde, identisch mit der Zusammensetzung und
Rezeptur des Produkts mit der internen Bezeichnung

107 L 24/1 gemaR Dokument (E1/4) und ebenso identisch
mit der auf der Probeflasche angegebenen Zusammensetzung

und Rezeptur.

Die Vorinstanz wollte gestltzt auf die Zeugenaussage von
Herrn Dr. Hansen, wonach die Beschwerdefiihrerin zur Zeit
der Entwicklung des Produkts mit der Rezeptur 107 L 24/1

("Ladival Sensitive LSF 20"), d.h. im Zeitraum von
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Februar bis November 1992, bereits eine Serie von
Produkten mit rein organischen Lichtschutzfiltern unter
der Bezeichnung "Ladival Sensitive" mit den
Lichtschutzfaktoren 5, 10 und 15 auf den Markt gebracht
hatte, nicht die Mdéglichkeit ausschlieRen, dafd der
Inhalt der Probeflaschen in (E7) aus einer fritheren -
nicht unbedingt hydrophobisiertes TiO, enthaltenden
Produktion - stammte (siehe angefochtene Entscheidung,
Punkt 3.3 der Entscheidungsgriinde). Dabei handelt es
sich jedoch um eine reine Vermutung, fir welche weder
die Vorinstanz noch die Beschwerdegegnerin im gesamten
Verlauf des Verfahrens einen konkreten Anhaltspunkt

aufzeigen konnte.

Vielmehr hat die Beschwerdefihrerin bereits im
schriftlichen Verfahren deutlich gemacht, daf? sie wvor
dem Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" niemals ein
Lichtschutzpraparat "Ladival Sensitive" mit einem Gehalt
an Titandioxid-Pigmenten auf den Markt gebracht hatte
und daf? gerade der Gehalt an hydrophobisierten
Titandioxid-Pigmenten im neuen Produkt "Ladival
Sensitive LSF 20" fir den gegeniiber den anderen
Produkten aus der Serie "Ladival Sensitive" mit den
Lichtschutzfaktoren 5, 10 und 15 hdheren
Lichtschutzfaktor von 20 verantwortlich ist und deshalb
bei der Bewerbung in den Apotheken gerade auf den Gehalt
an hydrophobisierten Titandioxid-Pigmenten in dem in der
Probeflasche enthaltenen neuen Produkt aufmerksam

gemacht wurde.

Schliefflich konnte die Beschwerdefihrerin durch die
vorgelegten Beweismittel hinreichend glaubhaft belegen,
daf? im Zeitrahmen der Bewerbung des Produkts "Ladival

Sensitive LSF 20" bereits ausreichende Mengen dieses
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Produkts mit der in Dokument (E1/4) angegebenen
Zusammensetzung und Rezeptur 107 L 24/1 zur Fallung der
mit der Marketingmappe (E7) den Apothekern Ubergebenen
Probeflaschen zu Verfligung gestanden haben (siehe 3.3-

3.6 oben).

Bel der oben angeflihrten Sach- und Beweislage und in
Ermangelung jeglichen ernsthaften Nachweises des
Gegenteils sieht die Kammer die Identitat des Inhalts
der verteilten Probeflaschen (E7) mit dem Produktansatz

gemaf? der Rezeptur 107 L 24/1 als erwiesen an.

Kriterium (C): Umstédnde der angeblichen Benutzung; (wie,
wo und durch wen ereignete sich die
Vorbenutzung? Wurde der benutzte
Gegenstand der Offentlichkeit zugdnglich
gemacht und ist er somit offenkundig

geworden?)

Die Umstdnde der angeblichen Vorbenutzung stehen

unbestritten insoweit fest, als es sich

- um den Ort und die Art der Vorbenutzungshandlung
handelt, d.h die Bewerbung des Produkts "Ladival
Sensitive LSF 20" unter Ubergabe der Marketingmappe
(E7) in Apotheken in der Bundesrepublik Deutschland,
insbesondere in den in den Dokumenten (E4), (E5, (E6),
(E11/1), (E11/2) und (E11/3) namentlich mit Angabe
von Inhaber und Adresse angefihrten Apotheken)- siehe
hierzu auch die Ausfihrungen zu Kriterium (A) in 3

bis 3.8 oben) und

- um die Beteiligten der Vorbenutzungshandlung handelt,

d.h. einerseits die Beschwerdefthrerin als
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Herstellerin, Anbieterin und Vertreiberin des
vorbenutzten Produkts bzw. deren Angestellte und
andererseits die oben angefihrten Apotheker, bei
denen das Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" wvon
Mitarbeitern der Beschwerdefihrerin beworben wurde -
siehe hierzu auch die Ausfihrungen zu Kriterium (A)

in 3 bis 3.8 oben).

Es haben sich im Verlaufe des gesamten Verfahrens auch
keinerlei Hinweise auf irgendeine explizite oder
implizite (stillschweigende) Geheimhaltungsverpflichtung

ergeben. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall:

Beide Aufendienstmitarbeiter der Beschwerdefiihrerin
haben in den eidesstattlichen Versicherungen (E2) bzw.
(E3) Ubereinstimmend und ausdrlcklich erklart, dal sie
seitens der Beschwerdefihrerin "lber die Zusammensetzung
und Eigenschaften des Produkts ["Ladival Sensitive

LSF 20,"] informiert wurden und diese Informationen and
die Apotheker weitergegeben haben'". Beide haben
weiterhin erklart, daf? sie die Marketingmappe (E7), der
auch eine Probeflasche des Produkts "Ladival Sensitive
LSF 20" beilag, inklusive der beiliegenden Probeflasche,
in mindestens 15 bzw. 10 Apotheken zum dortigen Verbleib
Ubergeben haben "und zwar ohne irgendeinen Hinweis auf
eine Geheimhaltungs- oder Schweigepflicht des

Apothekers".

In Ubereinstimmung mit den oben angefithrten Erkl&rungen
der Aufendienstmitarbeiter der Beschwerdeflhrerin sind
die Ausfihrungen in den Erklarungen (E4), (E5) und (E6)
zu sehen, in denen alle drei genannten Apotheker
voneinander unabhangig aber Ubereinstimmend erkléaren,

daf? ihnen der AufRRendienstmitarbeiter der
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Beschwerdeflhrerin die Marketingmappe (E7) Ubergeben hat
"und zwar ohne irgendeinen Hinweis auf eine
Geheimhaltungs- oder Schweigepflicht seitens der
Apothekers, so dafl der Apotheker tlber die Probe frei

verfiligen konnte'.

Strittig ist jedoch, ob die Zusammensetzung des Produkts
"Ladival Sensitive LSF 20" am Prioritdtstag des Patents
zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPU gehoért hat,
da nach Ansicht der Beschwerdegegnerin die genaue
Zusammensetzung des angeblich vorbenutzten Produkts zu
komplex sei, als daf ein Fachmann diese mit den am
Prioritadtstag zur Verfligung stehenden technischen
Mdbglichkeiten hatte analysieren kdnnen. Insbesondere sei
nach Meinung der Beschwerdegegnerin keine verlafRliche
technische Mdglichkeit bekannt gewesen, um feststellen
zu kdédnnen, ob es sich bei dem im Produkt "Ladival
Sensitive LSF 20" enthaltenen anorganischen Pigmenten um
Titandioxid mit einer hydrophobisierten Oberfldche
gehandelt habe. Zur Untermauerung ihres Vorbringens hat
die Beschwerdegegnerin die Dokumente (D13/E20) bis (D17)
vorgelegt, womit sie den Nachweis erbringen wollte, daf
erst etwa drei Jahre nach dem Prioritdtszeitpunkt des
Streitpatents eine verladfliche, standarisierte
Analysenmethode verfligbar gewesen sei, mit der
zweifelsfrei die Zusammensetzung und Natur der
Titandioxid-Pigmente im Produkt "Ladival Sensitive

LSF 20" festgestellt werden konnte.

Artikel 54 (2) EPU unterscheidet nicht zwischen den
verschiedenen Wegen, auf denen Informationen der
Offentlichkeit zugdnglich gemacht werden. Somit gelten
fir Informationen, die aus der Benutzung eines

Erzeugnisses abgeleitet werden, grundsdtzlich dieselben
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Bedingungen wie flr Informationen, die durch mindliche
oder schriftliche Beschreibung offenbart werden. Ein
wesentlicher Zweck jeder technischen Lehre besteht darin,
daf? der Fachmann in die Lage versetzt werden soll, ein
bestimmtes Erzeugnis durch Anwendung dieser Lehre
herzustellen oder zu benutzen. Ergibt sich eine solche
Lehre aus einem Erzeugnis, das auf den Markt gebracht
wird, so muf?d der Fachmann auf sein allgemeines

Fachwissen zurlckgreifen, um Aufschlufl Gber alle zur
Herstellung dieses Erzeugnisses bendtigten Informationen

zU gewinnen.

In diesem Zusammenhang hat die Grofe Beschwerdekammer in
der Stellungnahme G 1/92 (ABl. EPA 1993, 277)
klargestellt, daf3 die chemische Zusammensetzung eines
Erzeugnisses zum Stand der Technik gehdért, wenn das
Erzeugnis selbst der Offentlichkeit zugdnglich ist und
vom Fachmann analysiert und reproduziert werden kann,
und zwar unabhdngig davon, ob es besondere Grinde gibt,
die Zusammensetzung zu analysieren (siehe insbesondere

1. Leitsatz und Schluf3folgerungen Punkt 1).

Unter Hinweis auf die Ausfihrungen der Grofen
Beschwerdekammer in der Stellungnahme G 1/92 hat die
Kammer 3.4.1 in ihrer Entscheidung T 952/92 (ABl. EPA
1995, 755) dazu weiter ausgefihrt, daf? "Informationen
Uber die Zusammensetzung oder innere Struktur eines
vorbenutzten Erzeugnisses der Offentlichkeit zugdnglich
gemacht werden und damit zum Stand der Technik im Sinne
des Artikels 54 (2) EPU gehdren, wenn der Fachmann unter
Verwendung bekannter Analysetechniken, die ihm vor dem
mafgeblichen Anmeldetag zur Verflgung standen,
unmittelbaren, eindeutigen Zugang zu ihnen hatte". In

Erganzung dazu hat die Kammer dazu noch folgendes
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ausgefihrt: "Wie wahrscheinlich es ist, daf? der Fachmann
ein friher im Handel erh&ltliches Erzeugnis analysiert,
ist dabei - ebenso wie der dafiir erforderliche Aufwand
(d. h. die Investition an Arbeit und Zeit) - fir die
Ermittlung des Stands der Technik grundsatzlich ohne
Bedeutung" (siehe insbesondere Punkt 2.2 der

Entscheidungsgrinde und 2. und 3. Leitsatz).

Diese Kammer sieht keinen Grund, im vorliegenden Fall
von den Grundsatzen in den oben angefiihrten
Entscheidungen abzuweichen. Die Diplomarbeit (D13/E20)
und die damit zusammenhadngenden, erganzenden Dokumente
(D14) bis (D17) zeigen, daf? es einem
Durchschnittsfachmann (hier einem Studenten einer
Fachhochschule im Fachbereich Chemieingenieurwesen im
Rahmen seiner Diplomarbeit) durchaus mdéglich war,

- mittels der Raman-Spektroskopie, einer zum
Prioritdtszeitpunkt seit mindestens fuinfzig Jahren
bekannten und im Verlauf der Jahre immer wieder
weiterentwickelten Analysentechnik, und

- unter Verwendung eines im Handel befindlichen
Analysengerats (FT-Raman-Spektrometer mit einer
Germaniumdiode als Detektor (siehe (D13/E20),
insbesondere Seite 6 bis Seite 20, Zeile 5)

die im vorbenutzen Produkt "Ladival Sensitive LSF 20"

verwendeten hydrophobisierten Titandioxid-Pigmente zu

analysieren und zu identifizieren.

Daf® der Fachmann bei Verwendung dieser bekannten
Analysetechnik im Rahmen seiner iblichen fachlichen
Fahigkeiten und Moglichkeiten gewisse methodische
Vorkehrungen treffen musste und Uberlegungen anstellen
musste, um die seit langem bekannte Analysentechnik der

Raman-Spektroskopie auf die hier vorliegende analytische
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Aufgabenstellung anzuwenden, beispielsweise die

Uberlegung,

- ob und wie die hydrophobisierten Titandioxid-Pigmente
aus dem zu analysierenden Sonnenschutzmittel als
Ganzes vor der Analyse isoliert werden sollen, oder

- ob nach ersten Erkenntnissen die Heranziehung der
Analysen von Vergleichssubstanzen zur Identifizierung
des gesuchten Produkts zweckdienlich sein kann,

spielt, ebenso wie der daflir erforderliche Zeitaufwand,

flir die Ermittlung des Standes der Technik keine Rolle.

Die Kammer hat auch das Vorbringen der
Beschwerdegegnerin in Betracht gezogen, daf? gemafs den
Angaben in (D13/E20) - siehe insbesondere Seite 56 - die
Analyse und Identifizierung des im Produkt "Ladival
Sensitive SF 20" als anorganisches Pigment verwendeten
hydrophobisierten Titandioxids mit dem Markennamen
"Hombitec® L5" fiir den Fachmann wegen der sehr schwachen
Haftung des Siliconcoatings schwierig war.
Ausschlaggebend ist jedoch, daf? der Fachmann vor dem
Prioritatstag Zugang zu den erforderlichen Geraten,
Analysetechniken, Vergleichsubstanzen etc. hatte und
dazu mit dem erforderlichen Fachwissen ausgestattet war,
so daR er sich liber die Zusammensetzung von "Hombitec®
L5" informieren und Gewifheit erlangen konnte, dafs das
anorganische Pigment "Hombitec® L5" mit dem im
vorbenutzten Produkt "Ladival Sensitive SF 20" gemaf3 der
Rezeptur 107 L 24/1 verwendeten hydrophobisierten

anorganischen Pigment Ubereinstimmte.

In Anbetracht der obigen Ausfihrungen ist die Kammer der
Ansicht, daR in der vorliegenden Sache dem
Durchschnittsfachmann am Prioritadtstag des Streitpatents

alle erforderlichen Mittel und Analyseverfahren
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zuganglich waren, die es ihm ermdglichten, die im
vorbenutzten Produkt verwendeten anorganischen Pigmente
als anorganische Mikropigmente, welche oberfldchlich mit
einem Siliconcoating hydrophobisiert sind, zu erkennen,

die unter Anspruch 1 des Patents fallen.

6. Unter Anwendung des Grundsatzes der freien
Beweiswlrdigung ergibt sich flr die Kammer
zusammenfassend, daf die Beweiskraft der verschiedenen
eidesstattlichen Erklarungen und Dokumente im
Zusammenhang mit dem Vorbringen der Parteien im
schriftlichen und mindlichen Verfahren ausreichend ist,
wenn es gilt, mit dem in der Entscheidung T 472/92 (loc.
cit.) festgelegten Grad an Gewifdheit nachzuweisen, daf
das Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" mit der in (E1/4)
niedergelegten Zusammensetzung und Rezeptur 107 L 24/1
durch Vorbenutzung zum Stand der Technik nach

Artikel 54 (2) EPU gehort.

7. Neuheit

7.1 Die zweite Hauptfrage in dieser Beschwerdesache lautet,
ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Ansprlche
des erteilten Patents aufgrund der Tatsache, dafd das
Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" mit der
Zusammensetzung gemafs Dokument (E1/4) zum Stand der
Technik nach Artikel 54 (2) EPU gehért,

neuheitsschadlich getroffen sind.
7.2 Anspruch 1 des Streitpatents ist gerichtet auf

kosmetische und dermatologische

Lichtschutzformulierungen mit einem Gehalt an

0123.D
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(a) anorganischen Mikropigmenten, welche
oberflachlich hydrophobisiert sind, als
UV-Filtersubstanzen sowie

(b) gegebenenfalls zusdtzlichen organischen
UV-Filtersubstanzen

dadurch gekennzeichnet, daf

(c) die Formulierungen Hydrodispersionen,

(d) welche aus einer inneren Lipidphase und einer
aufReren wafrigen Phase bestehen, und

(e) welche frei von Emulgatoren sind, darstellen und

(f) die anorganischen Mikropigmente in die Lipidphase

der Hydrodispersionen eingearbeitet sind.

Weder von der Beschwerdegegnerin noch von der ersten
Instanz in der angefochtenen Entscheidung wurde in Frage
gestellt, daf? der vorbenutzte Gegenstand d.h. der Inhalt
der in der mit den Bewerbungsunterlagen Uberreichten
Probeflasche (E7) mit der Bezeichnung "Ladival Sensitive
LSF 20" eine kosmetische und dermatologische
Lichtschutzformulierung darstellt (siehe als Beispiel
die Angaben in (E7): "Ladival Sensitive LSF 20,
Dermatologische Sonnenschutz und Pflege flr die

empfindliche Haut").

Nachdem fir die Kammer der klare Nachweis erbracht wurde,
daf® die Rezeptur des in den verteilten Probeflaschen
enthaltenen Produkts mit dem Produktansatz gemaff der in
(E1/4) angegebenen Rezeptur 107 L 24/1 identisch ist
(siehe 4 bis 4.3 oben), besteht auch kein Zweifel mehr,
dafs das vorbenutzte Produkt durch den Gehalt an

Hombitec® L5 (siehe (E1/3) einen Gehalt an anorganischen
Mikropigmenten, welche oberfldchlich hydrophobisiert
sind, als UV-Filtersubstanzen aufweist und somit auch

Merkmal (b) erfullt ist.
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Der Gehalt an zusatzlichen organischen
UV-Filtersubstanzen gemafd Merkmal (c) ist fakultativ und
an sich kein Unterscheidungsmerkmal. Der Vollstandigkeit
halber sei hinzugefigt, daf® die Rezeptur 107 L 24/1
gemaf Dokument (E1/4) und damit der Inhalt der
Probeflasche mit Parsol 1789 (Butyl
Methoxydibenzoylmethane) zumindest eine zusatzliche

organische UV-Filtersubstanz enthalt.

Das Streitpatent enthdlt hinsichtlich der Merkmale (c),
(d) und (e) folgende technische Lehre (siehe Seite 2,
Zeile 51 bis Seite 3, Zeile 2): "Emulgatorfreie
Lichtschutzprdparate auf Basis sogenannter
Hydrodispersionen sind seit einiger Zeit filir den
Verbraucher zugdngig. Hydrodispersionen stellen
Dispersionen einer fllissigen, halbfesten oder festen
inneren (diskontinuierlichen) Lipidphase in einer

dufleren widRrigen (kontinuierlichen) Phase dar.

Im Gegensatze zu O/W-Emulsionen, die sich durch eine
dhnliche Phasenanordnung auszeichnen, sind
Hydrodispersionen aber im wesentlichen frei von
Emulgatoren. Hydrodispersionen stellen, wie im ilibrigen
auch Emulsionen metastabile Systeme dar, und sind
geneigt, in einen Zustand zweier in sich
zusammenhdngender diskreter Phasen Uberzugehen. In
Emulsionen verhindert die Wahl eines geeigneten

Emulgators die Phasentrennung.

Bei Hydrodispersionen einer flilissigen Lipidphase in
einer dusseren wadfllrigen Phase kann die Stabilitdt eines
solchen Systems beispielsweise dadurch gewahrleistet

werden, dafl in der wdfRrigen Phase ein Gelgerilist
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aufgebaut wird, in welchem die Lipidtrépfchen stabil

suspendiert sind."

Aus der oben angefthrten technische Lehre im
Streitpatent wird unmittelbar klar, dafR
Hydrodispersionen an sich alle Merkmale (c), (d) und (e)
in Anspruch 1 des Streitpatents gemeinsam erfillen
missen. Diesbezliglich scheinen bestimmte Sachverhalte
flir die Beteiligten unstrittig. Zum einen ist der Inhalt
der Probeflasche in (E7) auf der Rickseite klar und
deutlich als "emulgatorfrei" gekennzeichnet und weder
das Produkt gemdfd der Rezeptur 107 L 24/1 in Dokument
(E1/4) und dementsprechend auch die Rezeptur auf der
Probeflasche enthalten einen Bestandteil, der als
Emulgator zur Herstellung einer O/W-Emulsion dienen
kénnte. Dagegen enthalt sowohl das Produkt gemafs der
Rezeptur 107 L 24/1 in Dokument (E1/4) und
dementsprechend auch die Rezeptur auf der Probeflasche
einen chemischen Bestandteil, namlich Pemulen TR 1
(Acrylates/C10-C30 Alkyl Acrylate Crosspolymer), der
dazu dient, in der wafrigen Phase ein Gelgerlst
aufzubauen, in welchem die Lipidtrépfchen stabil
suspendiert sind. Die Kammer kann dem Vorbringen der
Beschwerdefihrerin zustimmen, daf aus den vorhandenen
Bestandteilen der Rezeptur 107 L 24/1 in Dokument (E1/4)
und dementsprechend auch der Rezeptur auf der
Probeflasche der Fachmann nur einen einzigen Schluf3
ziehen kann, nadmlich daf? es sich beim vorbenutzten
Produkt um eine Hydrodispersion mit den Merkmalen (c),

(d) und (e) des Streitpatents handeln mufs.

Bei Merkmal (f) handelt es sich um einen
Verfahrensschritt in Anspruch 1, der diesen zu einem

"product-by-process"-Anspruch macht und daher kein
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Unterscheidungsmerkmal flr das Erzeugnis als solches
darstellt. Die Beschwerdefihrerin hat dennoch im
schriftlichen und miindlichen Verfahren zur Uberzeugung
der Kammer dargelegt, daf nach ihren Versuchen die
anorganischen Mikropigmente in der Form von
hydrophobisiertem Titandioxid immer in die Lipidphase
wandern, ungeachtet dessen, ob sie in die waflrige oder
in die Lipidphase eingearbeitet werden. Dies entspricht
dem, was der Fachmann auf Grundlage von technischen
Ablaufen nach den einfachsten chemischen Grundsatzen

auch von vorne herein erwarten wulurde.

In Anbetracht der obigen Ausfihrungen kommt die Kammer
zum Schluf’3, daf® das vorbenutzte Produkt "Ladival
Sensitive LSF 20" den Gegenstand des Anspruchs 1 des

Streitpatents neuheitsschadlich vorwegnimmt.

Antrag auf Vorlage von Rechtsfragen der
Beschwerdegegnerin an die Grofle Beschwerdekammer (siehe

X(19) oben)

GemafR Artikel 112 (1) EPU liegt es im Ermessen der
Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhangig ist,
"zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder
wenn sich eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung
stellt", von Amts wegen oder auf Antrag eines

Beteiligten die Grofle Beschwerdekammer zu befassen.

Im vorliegenden Fall ist keine der beiden oben genannten
Voraussetzungen erfiillt. Weder weicht die Kammer von der
Rechtsprechung anderer Kammern ab, noch stellt sich eine
Rechtsfrage von grundsédtzlicher Bedeutung. Die insoweit
von der Beschwerdegegnerin formulierte Rechtsfrage geht

davon aus, dafd der vorbenutzte Gegenstand vor dem
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Prioritatstag des Streitpatents nicht analysiert werden
konnte, was, wie oben gezeigt, aber sehr wohl mdglich

war.

Der Antrag auf Befassung der Grossen Beschwerdekammer

wird daher zurltckgewiesen.

Antrag der Beschwerdegegnerin auf Zurlckverweisung an

die Einspruchsabteilung

Nach Artikel 111 (1) EPU kann die Beschwerdekammer bei
der Prifung der Beschwerde entweder im Rahmen der
Zustandigkeit des Organs, das die angefochtene
Entscheidung erlassen hat, tatig werden, oder die
Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organs
zurlickverweisen. Eine Pflicht zur Zurlckverweisung
besteht also nicht, da die Entscheidung im Ermessen der
Kammer steht und demgemafs von den Gegebenheiten des
Einzelfalles abhangig ist. Einen generellen Anspruch auf
zwei Instanzen gewdhrt Artikel 111 EPU den Parteien

nicht.

Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung in der
angefochtenen Entscheidung Uber die Frage der Neuheit
des Streitgegenstandes zwar keine formelle Entscheidung
getroffen. Sie hat aber nach Ansicht der Kammer im
gesamten Verlauf des erstinstanzlichen Verfahrens, wie
die Beschwerdefihrerin auch zutreffend geltend gemacht
hat, bereits klar zu erkennen gegeben, dafl sie die
Patentierbarkeit des Streitgegenstandes in Hinblick auf
die Erfordernisse der Artikel 54 und 56 EPU flir nicht
mehr gegeben erachte, falls das Produkt "Ladival
Sensitive LSF 20" der Beschwerdefihrerin vor dem

Prioritdtstag des angegriffenen Patents der
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Offentlichkeit im Sinne von Artikel 54 (2) EPU
zuganglich gemacht worden ist. FUr die Kammer wurde auf
Grundlage des vorliegenden Beweismaterials und des
Vortrags der Beschwerdefliihrerin zweifelsfrei
nachgewiesen, daff der Gegenstand gemafs Anspruch 1 des
Streitpatents durch das vorbenutzte Produkt "Ladival
Sensitive LSF 20" neuheitschadlich vorweggenommen ist
(siehe oben). AuRerdem hat die Kammer in ihrem Bescheid
vom 11. Februar 2005 die Parteien ausdrlcklich darauf
hingewiesen, daf? neben Fragen zu den Umstanden der
geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen auch die Frage
der Neuheit und erfinderischen Tatigkeit des Gegenstands
des Streitpatents im Lichte des bekanntgewordenen
Standes der Technik wahrend der mindlichen Verhandlung
vor der Kammer zur Diskussion steht und die Parteien

darauf vorbereitet sein sollten.

GemadfR Artikel 111 (2) EPU wadre die erste Instanz bei
einer ZurlUckverweisung hinsichtlich der Entscheidung, ob
das Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" einen Stand der
Technik nach Artikel 52 (4) EPU bildet, an die
rechtliche Beurteilung durch die Kammer, die dieser
Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden. Da die
Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren die Frage der
Neuheit betreffend keine neuen Beweismittel vorgelegt
hat oder Argumente vorgetragen hat, die nicht bereits im
erstinstanzlichen Verfahren zur Verfligung gestanden
haben und auch gewlirdigt wurden, kann die Kammer keine
ausreichende Grundlage erkennen, die eine
Zurickverweisung an der erste Instanz hatte
rechtfertigen kdénnen. Daher hat es die Kammer im
Interesse einer zUgigen Erledigung der Sache fur
angemessen angesehen, die Frage der Neuheit selbst

abschlieffend zu entscheiden.
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9.4 Dem Antrag auf Zurlckverweisung kann daher nicht

stattgegeben werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
A. Townend U. Oswald
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