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Sachverhalt und Antréage
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D e Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Pr Gf ungsabtei |l ung, die am 8. August 2001 zur Post
gegeben wurde und mt der die europdische

Pat ent anmel dung Nr. 95 941 094.5 (die als internationale
Pat ent annmel dung WO- A-9 618 379 unter dem PCT
ursprunglich eingereicht wrde) auf G undl age von
Artikel 97 (1) EPU wegen fehl ender Neuheit

(Artikel 54 (1) EPU) und fehl ender erfinderischen
Tatigkeit (Artikel 56 EPU) zuriickgew esen worden ist.

Basis fur die Entscheidung war fol gender Anspruch 1

"1. Verwendung von kosnetischen und der matol ogi schen
Zubereitungen mt

a) einem Gehalt an einer Verbindung oder nehreren

Ver bi ndungen aus der G uppe a-d ycosylrutin, a-

A ucosylrutin

oder mt

b) einem Gehalt an einer Wrkstoffkonbination,
ent hal tend ei ne Ver bi ndung oder nehrere Verbi ndungen
ausgewadhlt aus der G uppe der a-dycosylrutin, a-

G ucosylrutin in Konmbination mt einer Verbindung oder
mehr er en Ver bi ndungen ausgewdhlt aus der G uppe der

Zi nt sdur ederi vate und

c) gegebenenfalls einem zusatzlichen Gehalt an einer
Ver bi ndung oder nehreren Verbi ndungen aus der G uppe der
Ant i oxi danti en

zum Schut z der Lippen i nsbesondere von exogenen Noxen,
zur Behandl ung und zur prophyl akti schen Behandl ung von
Stingi ng oder unspezifischen Juckreiz, zur

St abi li si erung oder W ederherstellung der epidernal en

Barri er enf unkti on.
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Auf fol gende Dokunente wurde inter alia Bezug genonmen:

(1) EP-A-0 496 649
(2) FR-A-2 699 818
(3) EP-A-0 595 694
(4) GB-A-2 259 014
(5) EP-A-0 387 042

I n der Entschei dungsbegrindung der angefocht enen

Ent schei dung war di e Prifungsabteilung der Auffassung,
dall gemalR Dokunent (5) wel ches a-Qd ycosylrutin-

ver bi ndungen beschrieb, di ese Verbi ndungen auf grund

i hrer Eigenschaften in préaventiven kosnetischen Mtteln
Verwendung fanden, wobei offensichtlich ihre UV-
absor bi erenden Ei genschaften zum Tragen kanmen. Som t
fand di e Prifungsabteilung, dal die Verwendung zur
Behandl ung von Stinging und Juckreiz, die durch UV-
Strahl ung hervorgerufen werden konnten, mtunfallt war.
D e Priufungsabteilung war auch der Ansicht, dal die
Funktion zum Schut z der Lippen, selbst wenn di ese auch
nicht explizit offenbart war, aufgrund der aufgezeigten
Ei genschaften wi e praventive und UV-absor bi er ende
Wrkung mt offenbart war.

Di e Prifungsabteilung war auch der Auffassung, dalR die
Annel dung nicht die Erfordernisse des Artikels 56 EPU
erfallte.

Zusatzlich hatte die Prifungsabteilung als obiter dictum
in ihrer Entscheidung auch angenerkt, dal3 die

Ver wendungsanspr iche Gegenstande, die nach Artikel 52 (4)
EPU von der Patentierbarkeit ausgeschl ossen waren,

unf a3t en
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Zusanmen mt der Beschwerdebegrindung vom

17. Oktober 2001 reichte die Annmelderin
(Beschwer def hrerin) zwei Antrage (Haupt und Hil fsantrag)
ein und | egte Untersuchungsergebni sse vor, die

nachwei sen sollten, dal3 di e beanspruchten Verwendungen
nicht mt einer antioxidanten Wrkung, sondern mt

ander en bi ochem schen Prozessen verbunden seien.

Mt Bescheid vom 17. Novenber 2003 wurde die
Beschwer def Ghrerin darauf aufnmerksam gemacht, dal3 der
Haupt antrag (urspringlich eingereichte Anspriche)

zur uckzuwei sen ware, weil dieser nicht als Antwort auf
di e Zur ickwei sungsgr iunde der Prufungsabteilung gelten
konnte. Der Hilfsantrag wurde wegen andere Minge
beanst andet .

Mt Brief vom19. Januar 2004 reichte die
Beschwer def Uhrerin ei nen neuen Hauptantrag ein.

Mt Bescheid vom 9. Februar 2004 wurde der Hauptantrag
wegen Mingel gemaR der Artikel 84 und 123 (2) EPU, sow e
Artikel 52 (4) EPU beanstandet.

Mt Brief vom29. Miarz 2004 reichte die
Beschwer def threrin einen Hlfsantrag ein. Anspruch 1
| autete we fol gt:

"1. Verwendung kosnetischer Zubereitungen mt

a) einem Gehalt an einer Verbindung oder nehreren
Ver bi ndungen aus der G uppe der Fl avonoi de a-

A ycosylrutin, a-Gucosylrutin oder mt

b) einem Gehalt an einer Wrkstoffkonbi nation,
ent hal tend ei ne Ver bi ndung oder nehrere Verbi ndungen
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ausgewadhlt aus der G uppe der Flavonoide a-dycosylrutin
a-d ucosylrutin in Konbination mt der Verbindung

Ferul asaure und

c) gegebenenfalls einem zusatzlichen Gehalt an einer
Ver bi ndung oder nehreren Verbi ndungen aus der G uppe der
Ant i oxi danti en,

zur Behandl ung und prophyl akti schen Behandl ung der
Haut al t erung, zum Schutz der Lippen, zur Behandl ung und
prophyl akti schen Behandl ung von Stingi ng oder
unspezi fi schem Juckrei z, zur Stabilisierung oder

W eder herstel |l ung der epidernmalen Barrierefunktion und
zur Behandl ung oder zur prophyl akti schen Behandl ung
durch oxi dati ve Beanspruchung hervorger uf ener

ent zindl i cher Reakti onen,

wobei es sich jeweils um Prophyl axen und/ oder

Behandl ungen i m Si nne der Kosnetik handelt.™

VIII. Mt Bescheid vom 15. April 2004 wurde die
Beschwer def Uhrerin erneut auf die Problematik des
Anspruchswortlautes in Hinblick auf Artikel 52 (4) EPU
auf mer ksam genacht .

I X. Mt Brief vom21l. April 2004 reichte die
Beschwer def Uhrerin einen zweiten Hi | fsantrag ein. Dessen
Wirtlaut sich von demdes ersten Hil fsantrages durch die
Ei nf tgung "Ni cht therapeutische Verwendung" am Anfang
des Anspruchs unterschei det.

X. Am 14. Mai 2004 fand eine nundliche Verhandl ung statt.
I m Ver | auf e der mindlichen Verhandlung reichte die
Beschwer def Uhrerin ei nen neuen Hauptantrag und zwei
H | fsantréage (Hi |l fsantrédge 1 und 2) ein.

1546.D
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Anspruch 1 des Hauptantrags |autet we folgt:

"1. Nicht therapeutische Verwendung kosneti scher
Zubereitungen mt

a) einem Gehalt an einer Verbindung oder nehreren

Ver bi ndungen aus der G uppe der Fl avonoi de a-

A ycosylrutin, a-Gucosylrutin oder mt

b) einem Gehalt an einer Wrkstoffkonbi nati on,
ent hal tend ei ne Ver bi ndung oder nehrere Verbi ndungen
ausgewadhlt aus der G uppe der Flavonoide a-dycosylrutin
a-d ucosylrutin in Konbination mt der Verbindung

Ferul asaure und

c) gegebenenfalls einem zusatzlichen Gehalt an einer
Ver bi ndung oder nehreren Verbi ndungen aus der G uppe der
Ant i oxi danti en

zur Behandl ung und prophyl akti schen Behandl ung der
Haut al t erung, zum Schutz der Lippen, zum Schutz vor
Stinging

wobei es sich jeweils um Prophyl axen und/ oder
Behandl ungen in Sinne der Kosnetik handelt.™

Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags lautet wie folgt:

"1. Nicht therapeutische Verwendung kosneti scher
Zubereitungen mt

a) einem Gehalt an einer Verbindung oder nehreren
Ver bi ndungen aus der G uppe der Fl avonoi de a-

A ycosylrutin, a-3 ucosylrutin

zum Schut z der Lippen und zum Schutz der Haut vor
Stinging."
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Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags |lautet wie folgt:

"1. Nicht therapeutische Verwendung kosneti scher QW
Emul si onen m t

a) einem Gehalt an einer Verbindung oder nehreren

Ver bi ndungen aus der G uppe der Fl avonoi de a-

A ycosylrutin, a-3 ucosylrutin

b) sowi e einem Gehalt an d ycerin,

zum Schut z der Lippen."

Wahrend der mindlichen Verhandl ung w es di e Kanmmer
darauf hin, dal3 der Ausschl uf3 von therapeutischen
Verwendungen zu ei nem Mangel an Kl arheit fuhre, da
ei ndeuti g therapeuti sche Verwendungen i m Anspruch
ver bl i eben.

Di e Karmer &auferte schwere Bedenken, dafR nur kosneti sche
Anwendungen beansprucht sei en.

| nsbesondere zeigte die Kamer Bedenken in Bezug auf die
Behandl ung (inkl. prophyl akti scher Behandl ung) von
Haut al t erung, di e Behandl ung (inkl. prophyl aktischer
Behandl ung) von Stingi ng oder unspezifischem Juckrei z,
die Wederherstellung der epidermal en Barrierefunktion
und di e Behandl ung (i nkl. prophyl akti scher Behandl ung)
durch oxi dati ve Beanspruchung hervorger uf ener

ent zindl i cher Reakti onen.

Die Kammer verw es fur die Anal yse der Neuheit auf
Dokurent (5).
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Der Vortrag der Beschwerdefihrerin kann wi e fol gt
zusamengef aldit wer den

Die Genzen zw schen Kosneti k und Therapi e seien sehr
schwer zu ziehen. D e Behandl ung von entzindlichen
Reakti onen nbge zwar eine therapeuti sche Anwendung sein,
aber di e Behandl ung von Hautal terung, zum Schutz der

Li ppen und zum Schutz vor Stinging seien jedenfalls

kl assi sche kosneti sche Anwendungen. Di e kosnetische
Behandl ung verliehe der Haut Schutz vor Kalte und Vr ne,
vor Austrocknung, und vor zu h&ufigem Waschen. Genald
Seite 5, dritter Absatz der Annel dung sei eine

kosneti sche Behandl ung von Stinging offenbart. D e Haut
wir de nornmal erwei se zu viel Wasser durchl assen und die
Kosneti ka di enten dann unter anderem dazu, die

Ver dunstung zu reduzieren (durch TEW., "trans epiderna
wat er | oss" beschrieben). Typisches Beispiel fir ein

kl assi sches kosneti sches Mttel sei Vaseline, die

okkl usiv wirke.

D e Kosnetik konne entweder das Aussehen der Haut
verschonern z. B. durch Rouges, Make-ups, etc. oder auch
ei ne Verbesserung des Aussehens der Haut nicht nur durch
anf arben, sondern durch Verschénerung der ei gene Haut
al s sol che zum Zi el haben. D es kdnne man durch das
Auftragen einer zweiten Barriere auf die Haut erreichen
damt einerseits von aullen kei ne Schadstoffe eindringen
kénnten und andererseits von innen di e Verdunstung des
Wassers reduziert werde. Es ginge also umdie Bildung

ei ner makr oskopi schen Schicht auf der Haut. Die Stéarkung
der Barrierefunktion habe als Zweck, di e Haut
undur chl &ssi g zu machen. Man wol |l e einen Schutzschild in
der Haut erzeugen und damt ein kosnetisches Ziel

errei chen.
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Di e Beschwerdefihrerin vertrat die Auffassung dall zum
Bei spi el der Einsatz von Cortison oder eines Fungi zi des
al s eine Therapi e anzusehen ware, nicht aber die

Ver st arkung der Barrierefunktion, die auf die tote Haut

ei nw rkt .

Di e von der Kamrer gestellte Frage, warumdie

ei ngerei chten Untersuchungen mt | ebenden Keratozyten
dur chgef thrt worden seien, blieb seitens der
Beschwer def Uhrerin unbeantwortet.

Ferner raunte die Beschwerdefihrerin ein, daf | aut
Beschrei bung es sich bei den Hautalterungsprozessen um
Oxi dat i onsprozesse handel e.

Beziglich der Basis der in den neuen Antragen

ei ngef ihrten Anderungen verw es di e Beschwerdef ithrerin
auf die Ursprungsoffenbarung Seite 10, zweiter Absatz
(Schutz vor Stinging), und die Beispiele, insbesondere
Bei spiel 4 und 8 und Seite 21 (O W Enul si onen

G ycerine).

Bezuglich der Anal yse der Neuheit gegenuber Dokunment (5)
trug di e Beschwerdef hrerin vor, daflR Dokunent (5) die
Ver wendung von a-d ycosylrutin als Stoff zum Schutz vor
Oxidation fetthaltiger Ingredienzien beschreibe. Ferner
seien die in Dokunment (5) beschriebenen

Zusanmenset zungen ni cht O Wsondern WO Enul si onen, da
Lanolin (ein klassischer WO Emul gator) verwendet werde
(Spalte 23, Beispiel 9, Salbe). Zusatzlich war dycerin
i n den Zusammenset zungen gendald Dokument (5) nicht

vor handen
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Di e Beschwerdefihrerin trug i nsbesondere vor, dall es in
Dokunent (5) keine explizite O fenbarung zum Schutz der
Li ppen und zum Schut z der Haut gebe. Weder Stinging noch
Haut al t erung sei en in Dokunent (5) erwahnt. Ferner ginge
es genmall dem ersten Hilfsantrag um ei ne Konbi nati on von
Schut z der Lippen und Stinging, die nicht vorweggenomen

sei .

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte, die Zurickwei sungs-
ent schei dung auf zuheben und ein Patent mt fol genden
Unterl agen zu erteilen: Anspriche 1-4 |aut Hauptantrag
oder Anspruche 1-2 laut Hilfsantrége 1 oder 2.

Ent schei dungsgr inde

1546.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Beziglich der Zul assigkeit ist festzustellen, dal3 die
wahrend der mindlichen Verhandl ung ei ngereichten
Anspruchssatze als eine direkte Antwort auf die

Di skussi on wahrend der mindl i chen Verhandl ung angesehen

werden kdnnen und daher zuzul assen si nd.

Haupt ant r ag

Zur Begr undung der Ausschl uBbesti mmung "N cht

t her apeuti sche Verwendung" am Anfang des Anspruches 1
hat di e Beschwerdef Uhrerin in ihrem Schriftverkehr vom
21. April 2004 auf die Entschei dungen der G ossen
Beschwer de Kammer G 0001/03 und G 0002/03 verw esen. I m
Si nne di eser Entschei dungen seien "D sclainmer” zul &ssig
fir Cegenstéande, die nach Artikel 52 bis 57 von der

Pat enti er barkeit ausgenonmen sei en.
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Ei ne Parallele zu dem Ausschl uR "ni cht nmenschliches
Wesen" ("non human bei ngs”, siehe Punkte 2.4. von

G 0001/03) ist imvorliegenden Fall jedoch nicht gegeben
da eine eindeutige Abgrenzung zw schen zul &ssi ger

kosmeti scher Anwendung und unzul &ssi ger therapeutischer
Behandl ung ni cht gezei gt werden konnte.

Auch sieht die Kanmer einen Mangel an Kl arheit des
beansprucht en Gegenstandes nach Ei nf Uhrung besagt er
Ausschl uBbesti nmung, da ei ne therapeuti sche Behandl ung
(i nkl usive einer prophyl akti schen), die physiol ogisch
ni cht von ei ner kosnetischen Anwendung trennbar ist,
durch ei ne bl o3e Unbenennung auf "nicht therapeutisch”
nicht rein kosnetischen Charakter erhalt.

Ferner wird i m Anspruch 1, fiur die "Behandl ung und
prophyl akti sche Behandl ung der Hautal terung” Schutz
gesucht .

W e auch von Beschwerdef dhrerin eingeraunt, verursachen
bei spi el swei se oxi dative Prozesse Hautalterung, so dal3
i n di esem Zusamenhang das Wrt Behandl ung (i nkl usive
ei ner prophyl akti schen) bereits eine Therapi e anzeigt.
H erbei sei auf die auf Seite 3, dritter Absatz der

Beschrei bung genannten akti ni schen Keratosen hi nzuwei sen.

Ferner unfassen die beanspruchten Verwendungen ei nen
Haut zel | enauf bau der durch enzymati sche Prozesse
beginstigt wird (siehe hierzu beispielswise die in der
Beschwer debegr indung vor getragenen Daten w e Verstarkung
der Reparatur bereits beschadi gter DNA, Erhoéhung der

i ntrazel l ul & en Thi ol spi egel, bei dem die dazu
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not wendi gen Enzynsystene z. B. { utathi onsynt hase
stinmuliert werden).

Bei einer therapeutischen Behandl ung zur

W eder herstell ung der Epiderm s und zum Repari eren der
Haut, w rken di e angewandten Zusanmenset zungen
zwei f el sohne auf die Haut ein, wobei dann nicht nur das
bl o3e Aussehen der Haut beeinflufst wird. Auch wenn der
Arzt die Haut reparieren nbchte, ist nicht

ausgeschl ossen, dal di es dadurch geschieht, dal die
Zusanmmenset zung auf di e Haut aufgetragen wird. Nach

ei ner Therapi e kann auch sehr wohl das Aussehen der Haut

ver bessert sein.

Daher kann di e Kammer nur schliel3en, dal i mvorliegenden
Fal | di e Behandl ung und di e prophyl akti sche Behandl ung
Ther api en unfassen, die von den beabsichtigten

kosneti schen Verwendungen ni cht trennbar sind.

Nach all edemtragt auch di e Einfligung "wobei es sich

j eweil s um Prophyl axen und/ oder Behandl ungen i m Si nne
der Kosneti k handelt"” nur zu weiterem Mangel an Kl arheit
in Anspruch 1 des Hauptantrags bei

Anspruch 1 erfullt somt nicht die Erforderni sse des
Artikels 84 EPU

Erster Hilfsantrag

Die in den ersten Hilfsantrag ei ngefiigten Anderungen
geniigen den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPU, da
sie eine Basis in der urspringlich eingereichten

Anrel dung fi nden.
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| m Gegensatz zum Wrtl aut des Hauptantrages sind die
Behandl ungen und di e prophyl akti sche Behandl ung der
Haut al t erung aus dem Anspruch gestrichen.

Es bleibt somt zuerst zu prufen, ob die i mAnspruch
definierte nicht therapeutische Verwendung zum Schut z
der Haut vor Stinging in Anwesenheit der

Ausschl uRbestimmung i m Einklang mt Artikel 84 EPU ist.

Die Kammer sieht in diesem Fall eine deutliche

Abgr enzung der beanspruchten Verwendung, da diese nicht
ei ne Behandl ung von bereits entstandenem Juckreiz
betrifft, sondern ein Schutz vor externen Noxen
vorgesehen ist. Es handelt sich daher eindeutig um eine
"ni cht therapeutische” Abschirnmung der Haut, welche we
ei n quasi kosnetischer Handschuh w rkend angesehen

wer den kann.

Imweiteren Falle des "nicht therapeutischen" Schutzes
der Lippen sieht die Kanmer auch kei nen Wderspruch
unter Artikels 84 EPU, weil es sich deutlich abgrenzbar
nur um ei ne kosneti sche Verwendung handel t.

Daher ist der Wortlaut des Anspruchs 1 klar im Sinne des
Artikels 84 EPU

Da nunnehr eine eindeutige Abgrenzung zu nedi zi ni schen
Ther api en vorliegt, verstofRit Anspruch 1 auch nicht gegen
Artikel 52 (4) EPU

Anspruch 1 bezieht sich auf die nicht therapeutische
Behandl ung kosneti scher Zubereitungen mt ei nem Cehalt
an ei ner oder nehreren Verbi ndungen aus der G uppe der

Fl avonoi de a-d ycosylrutin, a-d ucosylrutin zum Schutz
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der Lippen oder zum Schutz der Haut vor Stinging.
(Unt erstrei chungen hi nzugef tigt) .

Anspruch 1 enthalt keine Ei nschrankungen auf einen

besti mten CGehalt an a-G ycosylrutin und es bleibt offen,
ob a-dycosylrutin oder andere Inhaltsstoffe in der
Zusamenset zung al s aktiver Inhaltsstoff fiar die

beansprucht e Verwendungen wi rken sol | en.

Dokurent (5) beschrei bt Zusammenset zungen, die a-

A ycosylrutin als Kosneti ka enthalten, umdi e Haut zu
veredel n. Unter diesen Kosneti ka werden bei spi el haft

"Li pstick™ und Lippen Crenen aufgefihrt (Spalte 1

Zeilen 1 - 8, Spalte 12, Zeilen 16, 17, 21). Mt anderen
Wrten, dieser Stand der Technik enthadlt einen Beitrag
zum Schut z der Lippen i mkosnetischen Sinne.

Zum Argunent der Beschwerdef Ghrerin, dalR es sich im
Anspruch 1 um ei ne Konbi nati on von Schutz der Lippen und
Schutz vor Stinging handelt, nmuf3 angener kt werden, dal
es sich hierbei nur um unabhangi ge Alternativen handeln
kann, eine andere Ausl egung wirde auch nicht von der

Beschr ei bung gest it zt .

I mLichte des Standes der Techni k nach der

Ent gegenhal tung (5) nuf3 somt der erste Hilfsantrag
wegen mangel nder Neuheit unter (Artikel 54 (1) EPU
fallen.

Zweiten Hil fsantrag

Der zweite Hilfsantrag unterschei det sich vomersten
H | fsantrag unter anderen dadurch, dal es sich umdie
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Verwendung von O WEnul sionen mt einem CGehalt an
A ycerin handel n soll

D e Beschwerdefidhrerin hat als Basis fur diese

Ander ungen auf di e Beispiele der Anmel dung verw esen.
Oowohl Beispiel 4 in der Tat eine OQWCrene mt a-

A ucosylrutin und Gycerin beschreibt, findet sich kein
Beispiel mt a-dycosylrutin. Insofern enthalten die
Anderungen in bezug auf die Verwendung von a-

A ycosylrutin eine unzul dssi ge Erweiterung der Lehre der
Bei spiele, die zu einer Konbination von spezifischen

Mer kmal en bzw. unzul &ssi gen I ndividualisierung von a-

A ycosylrutin und Gycerin fuhrt, fur die es keine Basis
in der Ursprungsoffenbarung gibt.

Seite 21 der Beschrei bung, die auch von der
Beschwer def hreri n herangezogen wurde, bezieht sich
jedenfalls nur auf die reine Aufzahlung von

Emul si onsfornmen fir Zubereitungen, unter anderen als
QO W Enul si on

Aus den vor hergehenden G inden, ist der zweite
Hi | f santrag wegen VerstoBRes gegen Artikel 123 (2) EPU
ni cht gewéhr bar.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

A. Townend U OGswal d
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