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Nr. 0804146 aufgrund des Artikels 102 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

IT.
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IV.
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Auf die Patentanmeldung Nr. 95 913 089.9 wurde das
europaische Patent Nr. 0 804 146 mit 4 Ansprichen

erteilt.

Der Patentanspruch 1 des erteilten Patents hat folgenden

Wortlaut:

"Polyglycerinpolyricinoleate, dadurch erhaltlich, daf3
man Polyricinolsdure mit einem Eigenkondensationsgrad im

Bereich von 2 bis 10 mit einem Polyglyceringemisch der

Zusammensetzung

Glycerin 5 bis 35 Gew.-%

Diglycerine 15 bis 40 Gew.-%
Triglycerine 10 bis 30 Gew.-%
Tetraglycerine 8 bis 20 Gew.-%

Pentaglycerine 3 bis 10 Gew.-%

Oligoglycerine ad 100 Gew.-%

in an sich bekannter Weise verestert."

Die Einsprechende (Beschwerdefithrerin) hat mit der

Begrindung Einspruch eingelegt, der Gegenstand des

Streitpatents sei nicht mehr neu und ergdbe sich in
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik

(Artikel 100(a) EPU).

Die folgenden Entgegenhaltungen wurden unter anderen im
Einspruchsverfahren und im anschliefenden

Beschwerdeverfahren genannt:

(1) GB-723 244
(2) Brief der Firma Unilever an die Firma Henkel KGaA

vom 30. Juni 1997 mit Anlagen, insbesondere das
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Protokoll einer Analyse mit der Uberschrift
"Notitie" und dem Betreff
"Polyglycerolsamenstellung (v. d. polaire fractie
na verzepen) in: Wol 1403", erstellt am
5. November 1986

(3) M. Grof3; "Der Polyglyzerinanteil international
handelslblicher Polyglyzerinester",
Lebensmittelindustrie 27 (1980), Seiten 117-120

(7) Rechnung der Fa. Quest International an Fa. Yves
Rocher vom 28. April 1988

(8) Rechnung der Fa. Quest International an Fa. Yves
Rocher vom 10. August 1988

(9) EFEMA index of food emulsifiers, Brussel,
November 1985, Titelblatt, Inhaltsangabe und
Seiten 83-87

(12) Erklarung von Herrn Hendrik Bas vom 4. Juni 2002

Die Einspruchsabteilung hat mit der am 7. Februar 2002
zur Post gegebenen Entscheidung nach Artikel 102 (2) EPU

den Einspruch zurlckgewiesen.

Nach den Ausfihrungen der Einspruchsabteilung sei der
antragsgemafl unveranderte Gegenstand des Streitpatents
neu, weil insbesondere weder die britische

Patentschrift (1) noch die Literaturstellen (3) und (9)
alle Merkmale des Streitgegenstands offenbarten und weil
die behauptete offenkundige Vorbenutzung nicht llickenlos

nachgewiesen sei.

Bezliglich der erfinderischen Tatigkeit ging die
Einspruchsabteilung davon aus, dass eine nicht
naheliegende Auswahl bezliglich des Stands der Technik
nach Entgegenhaltung (1) getroffen worden sei. Auch aus

den weiteren, im Verfahren befindlichen Dokumenten
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ergabe sich kein Hinweis auf ein Naheliegen des

Gegenstands des Streitpatents.

Die Beschwerdefihrerin (Einsprechende) hat gegen diese

Entscheidung Beschwerde erhoben.

Mit Schreiben vom 30. August 2005 reichte die
Beschwerdegegnerin einen neuen Hilfsantrag ein. Der

entsprechende Patentanspruch 1 lautet:

"Verwendung von Polyglycerinpolyricinoleaten, die
dadurch erhdltlich sind, dass man Polyricinolsdure mit
einem Eigenkondensationsgrad im Bereich von 2 bis 10 mit

einem Polyglyceringemisch der Zusammensetzung

Glycerin 5 bis 35 Gew.-%

Diglycerine 15 bis 40 Gew.-%
Triglycerine 10 bis 30 Gew.-%
Tetraglycerine 8 bis 20 Gew.-%

Pentaglycerine 3 bis 10 Gew.-%

Oligoglycerine ad 100 Gew.-%

in an sich bekannter Weise verestert,
als W/O-Emulgatoren fur kosmetische und/oder

pharmazeutische Zubereitungen."

Am 15. November 2005 hat eine mlindliche Verhandlung

stattgefunden.

Das Vorbringen der Beschwerdefithrerin im Verfahren kann

folgendermaflen zusammengefasst werden:

Mit der Erklarung von Hendrik Bas vom 4. Juni 2002 (12)
sei ausgehend von Dokument (2) die Beweiskette

hinsichtlich der offenkundigen Vorbenutzung geschlossen.
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Bezliglich der Lehren der Entgegenhaltungen (1) und (3)
sel sie weiterhin der Meinung, dass damit der Gegenstand
des Streitpatents ebenfalls neuheitsschéadlich

vorweggenommen werde.

Im Gbrigen beruhe die streitpatentgemaffe Lehre weder
hinsichtlich des Hauptantrags noch hinsichtlich des
Hilfsantrags auf erfinderischer Tatigkeit im Hinblick
auf die Entgegenhaltungen (1), (2)/(12) und (3) jeweils

einzeln oder in Kombination.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat den

Argumenten der Beschwerdefihrerin widersprochen.

Im Hinblick auf Dokument (1) gelte nach wie vor die
Argumentation der Einspruchsabteilung, weil eine
definierte Zusammensetzung des Polyglycerin-Edukts dort
nicht offenbart sei, insbesondere bezlglich des Gehalts
an Monoglycerin. Hinsichtlich der offenkundigen
Vorbenutzung sei weiterhin unklar, ob das gemafd
Dokument (2) analysierte Produkt die streitpatentgemafRe
Polyricinolsdurezusammensetzung gehabt habe und ob es
tatsdchlich mit dem zwei Jahre spater an die Firma Yves
Rocher gelieferten Produkt identisch sei. Im Ubrigen
verwende eine flr Kosmetika bekannte Firma wie diese
nicht alle an sie gelieferten Stoffe zur Herstellung

kosmetischer Produkte, sondern auch fUr andere Zwecke.

Die Beschwerdefihrerin (Einsprechende) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des europaischen Patents Nr. 0 804 146.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die

Beschwerde zurlckzuweisen (Hauptantrag) oder, hilfsweise,
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das Patent in geadndertem Umfang aufrecht zu erhalten auf
der Basis des Hilfsantrags, eingereicht mit Brief wvom

30. August 2005.

Entscheidungsgrinde

2670.D

Die Beschwerde ist zuléassig.

Die Kammer hat sich davon Uberzeugt, dass die
vorliegenden Anspruchsfassungen die Anforderungen der
Artikel 83 und 123(2) EPU erfiillen. Die
Beschwerdefiihrerin hat dies in ihrem Vortrag auch nicht

in Frage gestellt.

Neuheit (Artikel 54 EPU)

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag betrifft ein
Produkt, das durch einen "product by process" Anspruch
charakterisiert ist, und zwar mit der Besonderheit, dass
der Herstellungsprozess als solcher "an sich bekannt"
sein soll und die abgrenzenden Merkmale in der
Charakterisierung der Edukte liegen sollen. Es werden
keine Parameter als Merkmale angegeben, die das zu

schiitzende Endprodukt an sich betreffen wirden.

Unter diesen Umstanden liegt besondere Bedeutung in der
Tatsache, dass der beantragte Schutz auch Produkte
betrifft, die aus ganz anderen Ausgangssubstanzen
hergestellt sind, aber im (chemisch strukturellen)
Ergebnis denen gleichen, die aus den im Anspruch
angegebenen Edukten hergestellt sind. So ware es zum
Beispiel denkbar, dass der Einsatz von

Polyricinolsaurechloriden oder von
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Polyricinolsdureestern das gleiche Polyglycerinester-
Endprodukt liefert, wie der Einsatz der anspruchsgemdfen
Polyricinolsduren. Gleichermafen kénnten die Bedingungen
der "an sich bekannten" Veresterungsreaktion so sein,
dass ein bestimmter Monoglycerinanteil im einzusetzenden
Polyglyceringemisch noch zu Anfang dieser
Veresterungsreaktion zu Di- oder Trimeren des Glycerins
reagiert und damit als Monoglycerinesteranteil im
Endprodukt gar nicht mehr erscheint. Zum gleichen
Produkt hatte der Einsatz eines Polyglyceringemisches
geftihrt, das von Anfang an mehr Di- oder Trimeres
enthalten hatte, wenn die Veresterungsreaktion unter

milderen Bedingungen stattgefunden hatte.

Insofern ist im vorliegenden Fall eine Angabe der
Zusammensetzung der Edukte im Patentanspruch 1 prima
facie gar nicht geeignet, das zu schiitzende Endprodukt
zu definieren und als abgrenzendes Merkmal zum Stand der

Technik zu dienen.

Das gleiche gilt auch, wenn die Merkmale eines Edukts im
zu schltzenden Produkt nicht mehr analytisch
nachgewiesen werden kénnen. Solche Merkmale versetzen
den Fachmann dann nadmlich nicht in die Lage, ein anderes
Produkt daraufhin zu Uberprifen, ob es unter den

Anspruch fallt.

Nun waren sich die Parteien aber in Ubereinstimmung mit
dem Stand der Technik nach Entgegenhaltung (3) (siehe
dort Seite 118, Punkt 1.1.2. bis einschlieflich

Punkt 2.2.) von Anfang an einig, dass sich die
Mengenverhdltnisse der homologen Bestandteile des
eingesetzten Polyglyceringemisches als Ester unverandert

im Polyglycerinpolyricinoleat-Produkt wieder finden und
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von dort auch durch Verseifung und quantitative Analyse

bestimmen lassen.

Daher hat die Kammer formal die Zusammensetzung des
Polyglyceringemisches im Patentanspruch 1 als

abgrenzendes Merkmal akzeptiert.

Der Eigenkondensationsgrad der Polyricinolsdure dagegen
ist nach den Aussagen beider Parteien im
Polyglycerinpolyricinoleat praktisch nicht mehr
feststellbar. Die Esterbindungen zwischen den
Ricinolsdure-Einheiten der Polyricinolsdure werden bei
der unvermeidlichen, analysevorbereitenden Verseifung
gleichermaf’en gespalten wie die Esterbindungen zwischen
Polyglycerin und Polyricinolsdure. Damit ist kein
Rickschluss auf den Eigenkondensationsgrad der

Polyricinolsdure mehr mdglich.

Aus diesen GrlUnden verbleiben flr die zu schiitzenden
Produkte, beziehungsweise flir den Schutz von deren
Verwendung nach Hilfsantrag, zur Abgrenzung gegenlber
dem Stand der Technik nur die Merkmale, dass es sich um
Polyglycerinpolyricinoleate handelt und dass sie
Partialester eines definierten
Polyglycerinausgangsgemisches darstellen. Der
Eigenkondensationsgrad der Polyricinolsaure spielt in
der Betrachtung der Neuheit gegenitber dem Stand der

Technik keine Rolle.

In Dokument (2) ist das Ergebnis einer Analyse der
Polyglycerinzusammensetzung der Charge YF 9024 von
"Wol 1403" nach Verseifung (Verzepen) dargestellt,
durchgefihrt in einem "Bedrijfslaboratorium und

Kwaliteitskontrole". Die Mengen der einzelnen Mono- und
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Oligomerfraktionen fallen in die im Patentanspruch 1

angegebenen Bereiche.

Die Bezeichnung "Wol 1403" stimmt teilweise mit der
Bezeichnung eines Handelsprodukts der Beschwerdefiihrerin
Uberein, ndmlich "Admul WOL 1403", das zum Beispiel im
Jahr 1988 an die Firma Yves Rocher geliefert worden ist

(siehe Dokumente 7 und 8).

Nach der Beschreibung durch Herrn Bas in seiner
Erklarung nach Dokument (12) handelt es sich beim
analysierten Produkt "Wol 1403" um das Produkt mit der
Handelsbezeichnung "Admul WOL 1403", welches einen von
der Firma Quest vertriebenen Emulgator der
Substanzklasse PGPR, also "Polyglycerinester von
teilveresterter Ricinolsaure" darstellt (siehe Punkte 3
und 4 der Erklarung). Die Analyse wurde zur
Qualitatskontrolle im Auftrag der Produktion

durchgeftihrt (siehe Punkt 6 der Erklarung).

Die genannten Einzelheiten der Beschreibung durch Herrn
Bas schliefen ohne Briliche und Widersprlche an die Fakten
an, die sich nach der hier, in den ersten beiden
Absatzen unter Punkt 3.2 dieser Entscheidung,
voranstehenden Darstellung aus der Vorlage der

Dokumente (2), (7) und (8) ergeben. Sie erscheinen daher
glaubhaft und werden den weiteren Schlussfolgerungen zu

Grunde gelegt.

Damit ergibt sich fir die Kammer klar und eindeutig,
dass vor dem Prioritatstag des angefochtenen Patents mit
"Admul WOL 1403" von der Firma Quest ein Handelsprodukt
angeboten wurde, das ein Polyglycerinpolyricinoleat

darstellt und die streitpatentgemafe Zusammensetzung des

2670.D
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enthaltenen Polyglyceringemisches aufweist. Entsprechend
der Vorgeschichte der Analysenergebnisse in (2) und
entsprechend der in Entgegenhaltung (3) beschriebenen
Vorgehensweise kann das Handelsprodukt "Admul WOL 1403"
tatsachlich hinsichtlich dieser Merkmale als

analysierbar angesehen werden.

Damit sind die Voraussetzungen fUr eine offenkundige
Vorbenutzung, namlich 6ffentliche Verfigbarkeit ohne
Geheimhaltungseinschrankungen und Analysierbarkeit
hinsichtlich der relevanten Merkmale sowie die
Ubereinstimmung dieser Merkmale mit der angefochtenen
Lehre gegeben, und der Gegenstand von Patentanspruch 1

des Hauptantrages ist nicht mehr neu.

3.3 Eine Verwendung dieses Gegenstands "als W/O-Emulgator
fir kosmetische und/oder pharmazeutische Zubereitungen",
wie im Hilfsantrag beansprucht, ist jedoch im

Zusammenhang mit "Admul WOL 1403" nicht wvorbeschrieben.

4. Hilfsantrag; erfinderische T4tigkeit (Artikel 56 EPU)

4.1 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 gemafd Hilfsantrag
betrifft die Verwendung von Polyglycerinpolyricinoleaten
mit definierter Zusammensetzung hinsichtlich ihres
Polyglyceringehalts "als W/O-Emulgatoren fur kosmetische

und/oder pharmazeutische Zubereitungen".

Den nachstkommenden Stand der Technik stellt das
offenkundig vorbenutzte Handelsprodukt "Admul WOL 1403",
ein anspruchsgemaffes Polyglycerinpolyricinoleat dar.
Dieses wurde entsprechend der vorliegenden Unterlagen

als Emulgator in Lebensmitteln, also als

2670.D
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Lebensmittelzusatzstoff verwendet (siehe

Entgegenhaltung (12), Punkt 4).

Die dem Streitpatent gegenltber diesem Stand der Technik
zugrunde liegende Aufgabe ist darin zu sehen, flr solche
Polyglycerinpolyricinoleate eine weitere Verwendung

aufzufinden.

Die Aufgabe soll durch den Einsatz der anspruchsgeméfen
Polyglycerinpolyricinoleate als W/O-Emulgatoren fur
kosmetische und/oder pharmazeutische Zubereitungen

geldst werden.

Die Kammer ist mit Bezug auf die Ausflihrungsbeispiele
zum Streitpatent R1 bis R4 (siehe Tabellen 2a und 3)
Uberzeugt, dass diese Aufgabe durch die anspruchsgemafie

Verwendung tatsdchlich geldst wird.

In Entgegenhaltung (1) wird nun ausgefihrt, dass
Polyglycerinpolyricinoleate als W/O-Emulgatoren gut
geeignet sind und zwar u. a. zur Herstellung von
Margarine, Salben, Haarpflegemitteln und Gesichtscremes
(siehe (1), Anspruch 1 und Beschreibung, Seite 2,

Zeilen 46 bis 61, insbesondere Zeilen 49 und Zeilen 54
bis 58). Daher wird der Fachmann, der sich mit der
Losung der streitpatentgemaffen Aufgabe befasst, diese
Literaturstelle berltcksichtigen und die anspruchsgeméfen
und bekannten Polyglycerinpolyricinoleate zum Herstellen
von stabilen W/O-Emulsionen fur pharmazeutische oder
kosmetische Zwecke einsetzen (Herstellung von Salben

oder Haarpflegemitteln und Gesichtscremes) .
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Dementsprechend beruht die Ldsung der bestehenden
Aufgabe nach dem Patentanspruch 1 des Hilfsantrags nicht

auf erfinderischer Tatigkeit.

Die Beschwerdegegnerin hat demgegeniber weitere
Argumente vorgebracht, denen die Kammer aber nicht zu

folgen vermag:

So kann der Einwand nicht greifen, die erfinderische
Tatigkeit werde durch die Vergleichsversuche R1 bis R4
gegenlber den Beispielen zum Stand der Technik R5 bis RS8

(siehe Tabellen 2b und 3 im Streitpatent) gestlitzt.

Die Versuche R5 bis R8 basieren namlich auf dem
Emulgator B, welcher kein Monoglycerin enthalt.
Nachstkommender Stand der Technik ist jedoch das
hinsichtlich der Zusammensetzung mit dem
streitpatentgemafien Produkt identische "Admul WOL 1403"
mit einem Gehalt von 19,5 Gew.-% Glycerin (siehe (2)).
Gegenliber einem solchen Produkt sind keine
Vergleichsversuche offenbart. Aufgrund der chemischen
Identitdt waren Wirkungsunterschiede auch nicht zu

erwarten.

Daher kann die Aufgabenstellung auch nicht eine
Verbesserung gegenlber dem Stand der Technik sein; es
handelt sich lediglich um das naheliegende Auffinden

einer weiteren Verwendung, wie vorstehend dargestellt.

Auch das Argument, Dokument (2) kdénne keinen Bezug zu
Entgegenhaltung (9) herstellen, und daher sei fUr
"Admul WOL 1403" die Zusammensetzung der

Polyricinolsdure nicht ableitbar, kann nicht greifen.
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Wie sich aus den Ausfihrungen unter Punkt 3.1 ergibt,
kann der Eigenkondensationsgrad der Polyricinolsdure
namlich nicht als abgrenzendes Merkmal gegenlber dem

Stand der Technik herangezogen werden.

5.3 Die Frage der Identitat zwischen dem gemafs Dokument (2)
analysierten Produkt und dem zwei Jahre spater an die
Firma Yves Rocher gelieferten Produkt spielt insofern
keine Rolle, als flr eine offenkundige Vorbenutzung das
Bereitstellen eines Produkts fir die Offentlichkeit
bereits ausreicht und ein tatsachlicher Verkauf bzw.
eine tatsachlich erfolgte Analyse des bereitgestellten

Produkts nicht erforderlich ist.

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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