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Sachverhalt und Antrage

C3241.D

Di e Beschwerde der Annel derin (Beschwerdefihrerin) richtet

si ch gegen di e Entschei dung der Prifungsabteilung, nmit der

di e européi sche Patentannel dung Nr. 00 956 075.6 mit der
Ver 6f fent | i chungsnunmrer WO 01/ 03650 zurickgew esen wurde. Die
Anmel dung nahmdie Prioritéat der am9. Juli 1999

ei ngerei chten deutschen Anmel dung No. 199 32 239.2 in
Anspruch und enthielt neun Anspriche, die wie folgt |auteten:

"1. Konservierungsnittel, dadurch gekennzei chnet, dal es
bi oakti ves d as unfalt."

"2. Konservierungsnittel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzei chnet, dalR das bi oaktive 3 as eine Kornung dso » 10
um auf wei st . "

"3. Konservierungsmttel nach ei nem der vorhergehenden
Anspriche 1 (sic), dadurch gekennzei chnet, dall das bioaktive
A as eine Kornung dsg ¢« 5 pum aufweist.”

"4. Konservierungsnittel nach einem der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzei chnet, dall es bezogen auf den
Feststoffgehalt eines zu konservi erenden

Praparates in einer Menge von 10 Gew. % enthalten ist."

"5. Konservierungsnittel nach einem der vorhergehenden

Anspr iche, dadurch gekennzei chnet, dal das bioaktive

d as bezogen auf das Gesant gl asgewi cht 40 - 60 Gew. % Si0,, 10
- 30 Gew. % CaO, 10 - 35 Gew. % Na,O 2 - 8 Gew. % P,05, 0 - 25
Gew. % CaF,, 0 - 10 Gew. % B,0;, 0 - 8 CGew. % K,O und/oder 0 - 5
Gew. % MO unf aldt . "

"6. Konservierungsnittel nach einem der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzei chnet, dall es ein protisches
Losungsmittel unfalt."

"7. Verwendung von bi oaktivem d as zur Konservierung von
verderblichen Waren."

"8. Verwendung nach Anspruch 7, dadurch gekennzei chnet, dal3
die Ware ein kosnetisches und/ oder pharnmazeuti sches Préapar at
ist."

"9. Verwendung nach Anspruch 7-8, dadurch gekennzei chnet, dal
das Prdparat ein Crenme, eine Lotion, ein Lippenstift, eine
Make- up- Zusamrenset zung und/ oder eine Tinktur ist."

Der Entscheidung |lag der mt Brief von 28. Oktober 2005
ei ngerei chte Hauptantrag zu G unde, deren unabhéangi ge
Anspriche 1, 5 und 9 wie folgt |auteten:

"1. Konservierungsnittel dadurch gekennzei chnet, dass es
Parti kel aus bioaktivem das enthalt, die in ei nemwasserigen
Medi um auf seiner Cberfl ache ei ne Hydroxyapatitschicht

ausbi | den, wobei das bi oaktive d as bezogen auf den
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Feststoffgehalt des Mttels in einer Menge von bis zu 25
Gew. -% enthalten i st und/ oder das Mttel ein protisches
Losungsnmittel enthalt."”

"5. Verwendung von bi oaktivem d as, das in ei nemwasseri gen
Medi um auf seiner Cberfl ache ei ne Hydroxyapatitschicht
ausbi | det, zur Konservi erung von verderblichen Waren."

"9. Kosnetisches Préparat und/oder pharnmazeuti sches Préaparat,
dadurch gekennzei chnet, dass es zur Konservierung bis zu 25
Gew. - % Tei | chen aus bi oaktivem d as enthalt, das in einem
wasseri gen Medi um auf seiner oerfl ache eine

Hydr oxyapati t schi cht ausbil det."

Il I m Ver | auf des Prufungsverfahrens wurden fol gende Dokunente
Zitiert:

Dl1: US-A-5 766 611

D2: US-A-4 155 870

D3: WO A-96/ 24364

D4: JP-A-03 095516 (Patent Abstract of Japan und engli sche
Uber set zung)

D5: JP-A-10 139644 (Patent Abstract of Japan und engli sche
Uber set zung)

D6: L. L. Hench, "Bioceram cs: From Concept to Clinic", J. Am
Ceram Soc., 74[7], Seiten 1487-1510 (1991)

D7: US-A-5 074 916

D8: WO A-97/ 27148

D9: WO A- 00/ 76486

I V. Di e Ent schei dung der Prifungsabteil ung war i mwesentlichen
auf fol gende G inde gest (it zt:

a) Das Merkmal des Anspruchs 1, "wobei das bioaktive d as
bezogen auf den Feststoffgehalt des Mttels in einer
Menge von bis zu 25 Gew.-% enthalten ist" sei nicht
urspringlich of fenbart, indemin der Beschrei bung sich
| ediglich die Angabe finde, dass das Konservierungsmttel
in einer Menge von bis zu 25 Gew.-% in dem zu
konservi erenden Préparat enthalten sei.

b) Das Konservierungsmittel des Anspruchs 1 und das Praparat
des Anspruchs 9 seien nicht neu gegentber den in den
Bei spi el en von D5 beschri ebenen Produkten, wobei der
Begriff "Konservierungsmttel" nur so zu interpretieren
sei, dass das betreffende Mttel zur Konservierung
geei ghet sei .

c) Die Verwendung des Anspruchs 5 sei nicht neu gegeniber
der O fenbarung in D4, wobei der Begriff "Konservierung"
kei ne Ei nschr@&nkungen bezuglich der Dauer der Ei nw rkung
oder des Wrkungsnechani snus ei nes Konservi erungsnmittels
bei nhal te und Kontaktlinsen als verderbliche Waren zu
betrachten sei en.

C3241.D
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Am 20. Novenber 2006 |l egte die Annel derin gegen die

Ent schei dung Beschwerde ein. Di e Beschwerdegebihr wurde am
gl eichen Tag entrichtet. Mt der am 31. Januar 2007

ei ngegangen Beschwer debegr indung reichte die
Beschwer def Uhrerin drei Anspruchssétze als Hauptantrag und
Hlfsantrage | und Il ein.

In der nindlichen Verhandl ung vor der Kamrer am 11. Mirz 2010
zog di e Beschwerdef ihrerin alle vorigen Antrage zurick und
rei chte einen einzigen Anspruchssatz mt einer entsprechenden
angepasst en Beschrei bung al s Hauptantrag ein. Der Hauptantrag
enthielt 3 Anspriche nmit fol genden Wrtl aut:

"1. Verwendung von bi oakti vem 3 as, das bezogen auf das
Gesant gl asgewi cht 40 - 60 Gew.-% Si 0,, 10 - 30 Gew. -% CaO, 10
- 35 Gew.-% Na,O, 2 - 8 Gew.-% P05, 0 - 25 Gew.-% CaF,, 0 - 10
Gew. -% B,03, 0 - 8 Gew.-% KO und 0 - 5 Gew. - % MyO unf asst,
zur Konservi erung von kosneti schen und/ oder pharnazeuti schen
Pr aparaten. "

"2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzei chnet, dass
das bi oaktive G as zusammen nit einem protischen
Losungsnittel verwendet wird."

"3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzei chnet,
dass das Praparat ein Crene, eine Lotion, ein Lippenstift,
ei ne Make- up- Zusamenset zung und/ oder eine Tinktur ist."

Di e Beschwerdefihrerin vertrat die Auffassung, dass die
Anspriche 1-3 genmdl3 dem Haupt antrag, wobei Anspruch 1 aus der
Konbi nati on der urspringlich eingereichten Anspriche 7, 8 und
5 folge und die Anspriche 2 und 3 den urspringlich

ei ngerei chten Anspriichen 6 und 9 entsprachen, so beschrankt
sei en, dass keine der zitierten Entgegenhal tungen di e Neuheit
deren Gegenst d&nde vorwegnehne, noch deren erfinderische
Tatigkeit in Frage stellen koénne.

Di e Beschwerdef ihrerin beantragte, die Zurickwei sung

auf zuheben und ein Patent gemaR demin der mindlichen

Ver handl ung am 11. Mirz 2010 ei ngerei chten Hauptantrag zu
erteilen.
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Ent schei dungsgr Ginde

1.

D e Beschwerde ist zul ssig.

Haupt ant r ag

2.
2.1

2.2

2.3

3.2

C3241.D

Ander ungen und Prioritét

Anspruch 1 gendl3 dem Hauptantrag entspricht urspringlichem
von Anspruch 7 abhangi gem Ver wendungsanspruch 8, wobei das
verwendet e bi oaktive d as zusétzlich durch seine
Zusammenset zung definiert wird. D e beanspruchte
Zusammenset zung entspricht nicht nur der in urspringlichem
Pr odukt anspruch 5 angegebenen Zusanmenset zung, sondern auch
ei ner bevorzugten Zusamrensetzung genméll der Beschrei bung
(Seite 7, Zeilen 1-5). Dariber hinaus ist die ganze Annel dung
gl eichzeitig an ein bioaktives d as enthal tendes

Konservi erungsmittel und an die Verwendung des gl ei chen
Mttels zur Konservierung von verderblichen Waren (vgl. z.B.
Seite 1, ersten Absatz) gerichtet, sodass es ersichtlich ist,
dass di e spezifische daszusanmensetzung i n Konbi nation mt
der Verwendung des Anspruchs 8 offenbart wird, auch wenn in
Anspruch 8 kein direkter Bezug auf Anspruch 5 vorliegt.

Di e zusatzlichen Merknal e der Anspriche 2 und 3 entsprechen
denen der urspringlichen Anspriche 6 und 9, wobei fir
Anspruch 2, der das Merknal des Produktanspruchs 6 aufnimm,
di esel ben Bener kungen wi e i mvorigen Paragraph gelten.

Somt erfdllen die Anspriche gemall dem Hauptantrag die
Erforderni sse des Artikels 123 (2) EPU. Da das
Prioritatsdokunment die urspringlich eingereichten

Anspriche 5-9 nit identischem Wrtlaut und auch di esel be

al I genei ne O fenbarung in der Beschrei bung (vgl. insbesondere
Seite 3, ersten Absatz und Seite 7, ersten vollen Absatz der
Prioritatsunterlagen) enthalt, ist auch die Gewahrung der
Prioritat gerechtfertigt.

Neuhei t

Dokunment D4, das in der angefochtenen Entscheidung far den
dort gultigen unabhéngi gen Verwendungsanspruch al s
neuhei t sschadl i ch betrachtete wirde, offenbart die Verwendung
von bi oaktivem d as fur die Reinigung und Konservi erung von
Kont aktlinsen (Anspruch 1 und Seite 2, siebten Absatz in der
engl i schen Ubersetzung). Da die dort beschriebenen

Kont aktlinsen nicht als kosnetische oder pharnmazeutische

Pr aparate betrachten werden koénnen, ist die Neuheit gegeniber
D4 gegeben. Dariber hinaus wird in D4 keine detaillierte
Zusammenset zung des erwadhnten d ases offenbart.

Dokunent D5, mit dem di e Neuheit der unabhangi gen

Pr odukt anspriiche in der Entschei dung angegriffen wurde,

of fenbart di e Verwendung von bioaktivem das in
Zahnbehandl ungspr odukt en (Anspruch 1 und Seite 4, vierten



3.3

3.4

3.5
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vol l en Absatz in der englischen Ubersetzung), um eine

Hydr oxyapati t schi cht auf der Zahnoberfl d&che auszubil den und
gl ei chzeiti g Zahnl 6cher zu verneiden (Seite 3, zweiten vollen
Absat z). Von Konservi erung der dorthin offenbarten

kosneti schen Produkte ist in D5 nicht die Rede, sodass das
Dokunent di e Neuheit der Verwendung des Anspruchs 1 nicht in
Frage stellen kann. Dariber hinaus, auch wenn die in
Anspruch 1 gendl3 dem Hauptantrag al s zw ngende Konponenten
des bi oaktiven d ases aufgelisteten Konponenten Si 0, CaQ
Na,O P,05 individuell in D5 erwahnt werden (Seite 3, vierten
vol l en Absatz), wird dort keine Zusanmenset zung of f enbart,
die die vier Oxyde gl eichzeitig und in den beanspruchten
Mengen enthalt (vgl. insbesondere die Beispiele).

D1 of fenbart die Verwendung von | 6slichen d aspartikeln als
anti bakteriellem Mttel in kosnetischen Produkten (Anspruch 1
Spalte 2, Zeilen 19-35). Auch wenn die Konservierung als

sol che nicht explizit erwdhnt wird, ist sie offensichtlich
der Zweck der antibakteriellen Wrkung (vgl. insbesondere das
gl ei che erwahnte Problemin D1, Spalte 1, Zeilen 20-28 und in
der Annel dung, Seiten 1 und 2 Uberl appenden Absatz, und die
O fenbarung in D1, Spalte 2, Zeilen 21-22 "excellent duration
of antibacterial effect"). Die in DL offenbarten |dslichen

d aser enthalten aus der G uppe bestehend aus Ag*, Cu*, Cu?
und Zn** ausgewdhl te lonen (Anspruch 1), die als

anti bakterielle Agenzien w rken und durch die | angsane

Aufl 6sung des d ases frei gegeben werden (Spalte 2, Zeilen 36-
47; Figuren 1 und 2). Typische Zusammenset zungen der d &ser
sind 10-30 nol % B,O;, 40-60 npbl % Si 0,, 20-40 nol % Na,O and
0.1-2 Gew. % Ag,0 ("borosilicate glass", Spalte 4, Zeilen 13-
35) und 38-58 nol % P,OQ,, 32-52 nol % CaO und/ oder MyO, 6-14
nmol % Al ,0, and 0.1-2 Gew. % Ag.0 ("phosphate glass", Spalte 4,
Zeile 36-51). Es werden in Dl kei ne anderen Zusanmensetzungen
erwahnt, sodass di e Verwendung des Anspruchs 1 gemall dem
Haupt antrag sich von der O fenbarung in D1 durch die
Zusammenset zung des bi oaktiven d ases unterschei det.

D9 of fenbart die Verwendung von Sil ber enthaltenden

bi oaktiven d dsern als Konservierungsmittel von kosnetischen
Praparaten (Anspruch 1 und Seite 10, Zeilen 16-23,

i nshesondere Zeile 21: "use as a preservative in cosnetic
preparations"). Dennoch ist eine entsprechende O fenbarung in
der Prioritéatsunterlagen von D9 nicht zu finden. Da die
Anspriche genmal3 dem Haupt antrag das Prioritatsdatum von

9. Juli 1999 rechtskraftig in Anspruch nehnen (Punkt 2.3,
supra) und fir die relevante O fenbarung von D9 nur der

Annel detag (14. Juni 2000) gilt, kann D9 weder als Stand der
Techni k unter Artikel 54 (2) EPU, noch unter Artikel 54 (3)
EPU betrachtet werden.

Di e anderen verflugbaren Dokunmente sind weniger relevant. D6,
D7 und D8 of f enbaren konventionell e Verwendungen (zur
Knochen-, Zahn- oder Gewebereparatur, vgl. Zusanmenfassung
von D6 und D8 und D7, Spalte 1, Zeilen 7-22) von bioaktiven
d asern (insbesondere mt Zusammensetzung genall Anspruch 1
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des Hauptantrages in D6, Tabelle IV und D8, Anspruch 1). D2

of fenbart Hautrei ni gungsprodukte mt d assblasen (Anspruch 1)
zur Verbesserung der Schmutz- und Fl eckentfernung (Spalte 1
Zeilen 7-9); die Zusammenset zung des d ases wird nicht
spezifiziert. D3 offenbart d aszusanmensetzung, die

Zel | enent ziindungen durch di e gesteuerte Freil assung von
aktiven Mtteln bekdnpfen (Anspruch 1), wobei die offenbarten
d aser Phosphat gl aser sind, die kein oder weniger als 5 nol %
Siliziumoxyd enthalten (Seite 4, Zeilen 5-32 und Beispiel 2).

Aus di esen Grinden ist der Gegenstand des Anspruchs 1 genafl
dem Haupt antrag neu gegeniiber den verflgbaren Dokunenten

Erfinderi sche Tatigkeit

Di e Annel dung betrifft Konservierungsmittel sowie ihre
Verwendung zur Konservierung von verderblichen Pré&paraten,

i nsbesondere von kosneti schen und pharnazeuti schen
Zusammenset zungen (Seite 1, ersten Absatz). Anspruch 1 gemafR
dem Hauptantrag ist insbesondere an ei ne Verwendung zur
Konservi erung von kosneti schen und pharmazeuti schen
Zusanmmenset zungen geri chtet.

Von der Anal yse der verfigbaren Dokunmente (Punkte 3.1-3.5,
supra) ergibt sich, dass D1 das einzige Dokunent im Stand der
Techni k ist, das eine solche Verwendung betrifft (D9 ist kein
Stand der Technik). Dl ist daher als nachstliegender Stand
der Techni k zu betrachten.

W e oben ausgefihrt (Punkt 3.3, supra), unterscheidet sich
di e Verwendung des Anspruchs 1 gendald dem Hauptantrag von der
O fenbarung in D1 durch di e Zusammenset zung des bi oaktiven

d ases, wobei in DL ein Ag*, Cu*, Cu® und/oder zZn*

enthal tendes | 8sliches @ as und in Anspruch 1 ein bioaktives
d as, das bezogen auf das Gesantgl asgewicht 40 - 60 Gew. -%
Si0; 10 - 30 Gew.-% CaQ, 10 - 35 Gew.-% Na,O 2 - 8 Gew. - %
P,0s, 0 - 25 Gew.-% CaF,, 0 - 10 Gew.-% B,03, 0 - 8 Gew. -% K,
und 0 - 5 Gew. - % MgO unfasst, benutzt wird.

Die in der Annel dung gestellte Aufgabe besteht darin, "ein
Konservi erungsmttel bereitzustellen, welches imGegensatz zu
den bi sl ang bekannten Mtteln kei ne negativen Wrkungen bei
der Applikation, insbesondere bei der Applikation auf der
Haut zeigt" (Seite 4, dritten Absatz). Eine ahnliche Aufgabe
ist in DL zu finden, wo der Zweck der Erfindung sich darauf
bezi eht, ein anorgani sche antibakterielle Agenzien

ent hal t endes kosneti sches Produkt bereitzustellen, das eine
ausgezei chnet e Dauer des anti bakteriellen Effekts aufweist
und unter Anwendung auf die Haut kei ne Uber mafRi ge Freil assung
von Metallionen verursacht (Spalte 2, Zeilen 20-24).

Ein Vergleich zwi schen den Eigenschaften des in D1 als
Konservi erungsm ttel verwendeten G ases und denen des
erfindungsgenméflen G ases steht nicht zur Verfigung. D e
Annel dung enthalt keine Versuche und die nit Brief vom
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28. Okt ober 2005 eingereichten Tests, die die

anti bakteriellen Ei genschaften des erfindungsgemilen d ases
bewei sen sollten, stellen weder einen Vergleich mt D1, noch
nmt ei nem Bezugsversuch (ohne Konservierungsmttel) zur
Ver f lgung. Es kann daher nicht festgestellt werden, ob die
Ver wendung genmdl3 dem Anspruch 1 irgendei ne Verbesserung
gegenuber der Verwendung in Dl darstellen kann. Das gilt erst
recht, weil die Anwesendheit von Metallionen im
erfindungsgenéfRlen d as ni cht ausgeschl ossen i st.

4.6 Di e gel 6ste Aufgabe kann deshal b nur darin gesehen werden,
ausgehend von D1, eine Verwendung bereitzustellen, in der ein
alternati ves d as benutzt wrd.

4.7 Die d aser werden in D1 ganz allgenein definiert und zwar als
| 6sliche d aser, die aus der G uppe bestehend aus Ag*, Cu’,
Cu?* und Zn?*' ausgewdhlte | onen enthalten und die eine
besti mt e Freil assungsgeschwi ndi gkeit der |onen aufweisen
(Anspruch 1). Al's einzige Beispiele werden Borosilicat- und
Phosphat gl aser genannt (Spalte 4, Zeilen 13-51, vgl
Punkt 3.3, supra). Im Stand der Technik ist aber weder eine
O fenbarung zu finden, dass alternative |08sliche d aser
bekannt sind, die eine Zusamensetzung gemall Anspruch 1
auf wei sen und lonen mt antibakteriellen Wrkung freisetzen
kénnen, noch ein H nweis verflugbar, dass G aser mit einer
Zusamenset zung gendll Anspruch 1 (mit oder ohne weiteren
| onen) zur Konservierung geei gnet sein konnten.

4.8 Di e Verwendung des Anspruchs 1 gemall dem Hauptantrag stellt
daher eine nicht naheliegende Alternative gegentber der
O fenbarung in D1 dar und beruht aus di esen G inden auf einer
erfinderischen Tatigkeit.

5. Anpassung der Beschrei bung

5.1 Di e Beschrei bung wurde an di e geanderten Ansprilche angepasst,
wobei die urspringlich offenbarten, aber in der vorhandenen
Ver sion nicht nmehr beansprucht en Ausf dhrungsfornen
(i nsbesondere di e Zusammensetzung des mttels Sol - Gel -
Ver fahren hergestellten bioaktiven G ases) gel 6scht wurden
und es gi bt deshal b keine G inde, sie zu beanstanden.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grinden wird entschieden:

1. Di e angef ocht ene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurickverw esen mt der

Anordnung ein Patent gemall demin der mindlichen Verhandl ung
am 11. Marz 2010 ei ngerei chten Hauptantrag zu erteilen

Der Geschaftsstell enbeante Der Vorsitzende

C3241.D
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S. Fabi ani S. Perrynan
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