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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITTI.

Die Beschwerde der Anmelderin (Beschwerdefiithrerin)
richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung mit der die Europaische
Patentanmeldung mit der Nr. 04002239.4 (Anmeldetag
2. Februar 2004) mit der Veroffentlichungsnummer
EP 1 598 073 und dem Titel "Korianderdl und dieses
enthaltende Zubereitungen mit antimikrobieller und
antiphlogistischer Wirkung und deren Verwendung",

zurlickgewiesen wurde.

Die Prifungsabteilung hat entschieden, dass der
Gegenstand von Anspruch 22 des ihr vorliegenden
Hauptantrags gemidB Art. 53 c) EPU von der
Patentierbarkeit ausgeschlossen war; der Gegenstand von
Anspruch 1 des ihr vorliegenden ersten Hilfsantrags (der
identisch war mit Anspruch 1 des Hauptantrags) nicht neu
war (Art. 54 EPU); der Gegenstand von Anspruch 16 des
ihr vorliegenden zweiten Hilfsantrags gemaB Art. 53 c¢)
EPU von der Patentierbarkeit ausgeschlossen war; und der
beanspruchte Gegenstand des ihr vorliegenden dritten
Hilfsantrags nicht auf eine erfinderische Tatigkeit

(Art. 56 EPU) beruhe.

Anspruch 1 des der Prifungsabteilung vorliegenden

Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags lautete:

"1. Durch schonende Wasserdampfdestillation aus
Koriandersamen gewonnenes Korianderdél zur
antimikrobiellen medizinischen Verwendung."

(Hervorhebungen durch die Kammer)

C10594.D



Iv.

VI.
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Mit der Beschwerdebegriindung beantragte die
Beschwerdefiihrerin die Entscheidung der
Prifungsabteilung aufzuheben und ein Patent auf der
Grundlage des Hauptantrags (identisch mit dem der
Prifungsabteilung vorliegenden Hauptantrag), oder
hilfsweise des ersten, zweiten oder dritten Hilfsantrags
(jeweils identisch mit dem der Prifungsabteilung
vorliegenden ersten, zweiten und dritten Hilfsantrag),
oder eines neu vorgelegten vierten Hilfsantrag, zu

erteilen.

In einem Bescheid gemal Artikel 15(1) der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammer (VOBK) vom

24, Juli 2013, teilte die Kammer ihre vorlaufige Meinung
mit und bestdtigte im Wesentlichen die Entscheidung der
Prifungsabteilung beziiglich des Hauptantrages und des
ersten bis dritten Hilfsantrags. Unter Punkt 8 der
Mitteilung stellte die Kammer, im Rahmen von Anspruch 1
des ersten Hilfsantrags, zudem fest, dass der Wortlaut
"durch schonende Wasserdampfdestillation aus
Koriandersamen gewonnenem Korianderol" (Hervorhebung

durch die Kammer) unklar sei (Art. 84 EPU).

Mit ihrer Erwiderung vom 14. November 2013 reichte die
Beschwerdefiihrerin einen neuen zweiten, dritten vierten
und finften Hilfsantrag ein sowie weitere Argumente und

Dokumente.

Am 17. Dezember 2013 fand die miindliche Verhandlung
statt. Wahrend der Verhandlung nahm die
Beschwerdefiithrerin die mit Schreiben wvon

14. November 2013 eingereichten Hilfsantrage zuriick und

reichte einen neuen zweiten und dritten Hilfsantrag ein.
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Anspruch 1 des neuen zweiten Hilfsantrags lautete:

"1. Durch schonende Wasserdampfdestillation aus
Koriandersamen gewonnenes Korianderol." (Hervorhebungen

durch die Kammer)

Anspruch 1 des neuen dritten Hilfsantrags lautete:

"1. Durch schonende Wasserdampfdestillation aus
Koriandersamen gewonnenes Korianderdl oder Wasser-in-01-
Zubereitung, umfassend ein durch schonende
Wasserdampfdestillation aus Koriandersamen gewonnenes
Korianderol zur kosmetischen Verwendung."

(Hervorhebungen durch die Kammer)

Die folgenden Entgegenhaltungen werden in dieser

Entscheidung erwahnt:

D9: Chao und Young (2000), J. Essent. 0Oil Res.,
Vol. 12, Seiten 639 bis 649.

D13: GB 2359746

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Basis des
mit der Beschwerdebegriindung eingereichten Hauptantrags,
hilfsweise im Umfang des ersten Hilfsantrags

eingereicht mit der Beschwerdebegriindung, oder des
zweiten oder dritten Hilfsantrag eingereicht wahrend der

mindlichen Verhandlung zu erteilen.

Die Argumente der Beschwerdefiihrerin kdnnen

folgendermaRen zusammengefasst werden:
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Hauptantrag und erster Hilfsantrag - Anspruch 1 -

Klarheit

- Eine "Google"-Suche mit dem Suchbegriff "schonende
Wasserdampfdestillation" OR "schonenden
Wasserdampfdestillation" OR "schonender
Wasserdampfdestillation”" ergab 2.520
Ergebnisse/Treffer am 02. Oktober 2013. Die groBe
Mehrzahl bezog sich dabei auf die Gewinnung von
dtherischen Olen. Der Begriff sei somit ganz
offensichtlich ein absolut gangiger und durchaus
gebrauchlicher Fachterminus bei der Gewinnung von
dtherischen Olen. Die vermeintliche Unklarheit die
der Begriff "schonende Wasserdampfdestillation" im
alltaglichen Sprachgebrauch haben mag, war daher
nicht auf das technische Gebiet der Gewinnung von

dtherischen Olen tbertragbar.

- Einem Fachmann auf dem Gebiet der Gewinnung wvon
Korianderdlen sei wohl bekannt, dass sehr
temperaturempfindliche Substanzen, wie z.B.
Germacren B, bei hdheren Temperaturen in das
entsprechende Elementderivat umgewandelt wiirde,
ungesattigte Verbindungen polymerisieren, enthaltene
Ester moglicherweise zersetzt wirden oder tertidre
Alkohole dehydriert wiirden. Es sei einem Fachmann
bekannt, auf welche verfahrenstechnische Parameter es
bei der "schonenden Wasserdampfdestillation" ankomme
und welche technischen Merkmale flir dieses Verfahren
geeignete Apparaturen aufweisen miissen. Dem Fachmann
seil daher bekannt, dass sich ein durch herkdmmliche
Wasserdampfdestillation einerseits und durch

schonende Wasserdampfdestillation hergestelltes
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Korianderdl aus Koriandersamen in seiner

Zusammensetzung unterscheiden misse.

Ein Nachweis der unterschiedlichen Zusammensetzung
des durch schonende Wasserdampfdestillation
gewonnenen Korianderdls sei nach dem derzeitigem
Stand der Technik objektiv nicht zu erbringen, weil
es keine verfigbaren Analysembglichkeiten gabe, die
die Zusammensetzung der Uberaus komplexen atherischen
Ole in der Summe ihrer Bestandteile bis zu 100% genau
aufzuschliisseln vermdgen (siehe Dissertationsschrift
von Carsten Blum, angefertigt am Institut fir
Pharmazie, Abteilung fiir Pharmazeutische Biologie, an
der Universitat Hamburg, siehe insbesondere Seiten 4-
169 bis 4-171). Daher konne die Differenzierung des
erfindungsgemdaflen Korianderdls nicht allein aufgrund
der strukturellen Zusammensetzung erfolgen. Genau fur
diesen Fall sehe die Rechtsprechung den Nachweis aus
zwingenden Uberlegungen vor. Somit sei im
vorliegenden Fall fir den Nachweis der
Unterschiedlichkeit ausreichend, dass ein Fachmann
auf Grund zwingender, mit dem allgemeinen Fachwissen
in Einklang stehender Uberlegungen zu dem Ergebnis
kommen misse, dass sich ein durch schonende
Wasserdampfdestillation aus Koriandersamen
hergestelltes Korianderdl aufgrund der
Temperaturempfindlichkeit einer Vielzahl von
hdchstsensiblen Bestandteilen, die unbestritten sei,
und deren Neigung zu Abbau- oder
Umlagerungsreaktionen, von einem herkommlich durch
Wasserdampfdestillation hergestellten 01
unterscheiden miisse, da nur unter den schonenden
Verfahrensparametern Seitenreaktionen ausgeschlossen

werden kénnen (siehe Entscheidung T 205/83).
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Zwelter und dritter Hilfsantrag - Zuldssigkeit

- Die beiden Antrédge definierten die Erfindung in einer

klarer Weise und sollten deswegen zugelassen werden.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

Hauptantrag und erster Hilfsantrag - Anspruch 1 - Klarheit

2. Die Beschrankung der beanspruchten Erfindung auf
Gegenstande die sich auf "durch schonende
Wasserdampfdestillation aus Koriandersamen gewonnenes
Korianderdl" beziehen statt lediglich auf "Korianderol",
wie in der urspriingliche Anmeldung, wurde von der
Anmelderin wahrend des Prifungsverfahrens vorgenommen,
um verschiedene Neuheitseinwadnde der Priifungsabteilung

auszuraumen.

3. Es wurde von der Beschwerdefiihrerin vorgetragen, dass
sich ein Korianderol, das mittels "konventioneller",
herkommlicher Wasserdampfdestillation hergestellt wurde
und welches aus dem Stand der Technik bekannt war (siehe
z.B. Entgegenhaltung (D9), Seite 4, letzter Absatz und
die publizierte Anmeldung, Paragraph [0006]), technisch
von einem Korianderdl das mittels "schonender"
Wasserdampfdestillation hergestellt wird unterscheiden

wirde.

4. Wie schon in Sektion V erwdhnt, hatte die Kammer, in

ihrem Bescheid vom 24. Juli 2013 gemaR Artikel 15(1)
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VOBK, unter Punkt 8 und im Rahmen von Anspruch 1 des
ersten Hilfsantrags (der identisch ist mit Anspruch 1
des Hauptantrags), der Beschwerdefiihrerin ihre
vorlaufige Meinung mitgeteilt, dass der Wortlaut "durch
schonende Wasserdampfdestillation aus Koriandersamen
gewonnenem Korianderdl" unklar sei (Art. 84 EPU) und
keine eindeutigen technischen Merkmale des Korianderdls
herbeifiihre, die die beanspruchte Verwendung neu
gegeniiber den im Stand der Technik verdffentlichten

Verwendungen mache.

5. Paragraph [0006] der Beschreibung der publizierte
Anmeldung, ist zu entnehmen, dass im Stand der Technik
"[k]oriander6l wird in der Regel durch
Wasserdampfdestillation aus den getrockneten reifen
Samen gewonnen". Dies wird im vorliegenden Stand der
Technik bestatigt (siehe z.B. die Entgegenhaltungen (D9),
letzter Paragraph auf Seite 643 und (D13), Zeilen 10 bis
16) . Paragraph [0035] ist die einzige Stelle in der
publizierten Anmeldung die das Konzept der schonenden
Wasserdampfdestillation erwahnt: "Erfindungsgemdfl ist es
méglich, Korianderdl in reiner Form einzusetzen. Reines
Korianderdél ist im Rahmen der vorliegende Beschreibung
oder der Patentanspriiche das aus den Koriandersamen
regelmdBig durch schonende Wasserdampfdestillation
gewonnene 0Ol, dessen wesentliche Komponente oben genannt
wurden." (Hervorhebungen durch die Kammer). Die Kammer
stellt daher fest, dass in der Beschreibung der
publizierten Anmeldung zwischen Korianderdl das "durch
Wasserdampfdestillation" gewonnen wird und Korianderdl
das "durch schonende Wasserdampfdestillation" gewonnen

wird, differenziert wird.
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6. In ihre Entscheidung hat die Prifungsabteilung die
Meinung geaubert, dass das Wort "schonend" sehr vage sei
(siehe Punkt 2, letzter Absatz der
Entscheidungsbegriindung) . Die Kammer stimmt dieser
Meinung zu. Es ist weiterhin wunstrittig, dass weder die
Beschreibung der publizierten Anmeldung, noch
irgendeines der im Verfahren zitierten Dokumente des
Stands der Technik, einen Anhaltspunkt fiir den Fachmann
bieten, welche technischen Merkmale eine herkdmmliche
Wasserdampfdestillation, die sowohl in der Anmeldung als
auch im Stand der Technik beschrieben wird, von einer
"schonenden" Wasserdampfdestillation unterscheiden wiirde
und/oder wie das dadurch gewonnenes Korianderdl

technisch zu unterscheiden ist.

7. Art. 84 EPU, i.V.m. Regel 43(1) EPU, sieht vor, dass die
Anspriiche deutlich seien missen und durch Nennung der
technischen Merkmale der Erfindung den Gegenstand
anzugeben haben, fiir den Schutz begehrt wird. Diese
Erfordernisse gewidhrleisten, dass die Offentlichkeit
nicht im Unklaren dariber bleibt, welcher Gegenstand wvon
den Ansprichen umfasst wird und welcher nicht. Aus
diesem Grundsatz der Rechtssicherheit folgt in der
Uberzeugung der Kammer, dass Anspriiche als nicht
deutlich im Sinne von Artikel 84 EPU anzusehen sind,
wenn sie nicht erlauben, diese Unterscheidung zu treffen.
Anspriiche, die ein unklares technisches Merkmal
enthalten, fihren zu Unsicherheit iUber den tatsadchlich
von den Anspriichen umfassten Gegenstand. Wegen dieses
Mangels an Rechtssicherheit sind solche Anspriiche somit
nicht deutlich im Sinne von Artikel 84 EPU. Dies gilt
umso mehr, wenn das unklare Merkmal fir die Abgrenzung
des beanspruchten Gegenstandes vom Stand der Technik

wesentlich ist (siehe (siehe Entscheidung T 337/95, ABRI.
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EPA 1996, 628, Punkte 2.2 bis 2.5 der
Entscheidungsgriinde und Entscheidung T 728/98, ABl. 2001,
319, Leitsatz I).

8. Im vorliegenden Fall ist der Begriff "schonende
Wasserdampfdestillation”™ an sich vage und soll dennoch
dienen, den beanspruchten Gegenstand von dem Stand der
Technik abzugrenzen (siehe Punkt 3, oben). Es folgt aus
der Erorterung unter Punkt 8, oben, dass Anspruch 1
nicht das grundsatzliche Kriterium fir Klarheit erfillt,

wie es in der Rechsprechung dargelegt wird.

9. Die Beschwerdefiihrerin hat argumentiert, dass eine
"Google"-Suche am 02. Oktober 2013 deutlich gemacht habe,
dass der Begriff "schonende Wasserdampfdestillation™ ein
absolut gadngiger und durchaus gebrauchlicher
Fachterminus bei der Gewinnung von dtherischen Olen sei.
Eine "schonende Wasserdampfdestillation" wverhindere,
dass sehr temperaturempfindliche Substanzen chemischer
Veranderungen untergingen. Weiterhin sei einem Fachmann
auf dem Gebiet der Gewinnung von Korianderdlen wohl
bekannt, auf welche verfahrenstechnische Parameter es
bei der "schonenden Wasserdampfdestillation" ankame und
welche technischen Merkmale eine fiir dieses Verfahren
geeignete Apparatur aufweisen miisse. Dem Fachmann sei
daher auch bekannt, dass sich ein durch herkdmmliche
Wasserdampfdestillation aus Koriandersamen einerseits
und durch schonende Wasserdampfdestillation aus
Koriandersamen hergestelltes Korianderdl andererseits in

seiner Zusammensetzung unterscheiden miisste.

10. Unabhdngig von der Tatsache, dass die von der
Beschwerdefiithrerin durchgefithrte "Google"-Suche mehr als

neun Jahre nach dem Anmeldetag durchgefihrt wurde,
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stellt die Kammer hierzu fest, dass die Argumentation
der Beschwerdefiihrerin keinen konkreten Hinweis darauf
gibt, welche genauen technischen Verfahrensmerkmale eine
Wasserdampfdestillation aufweisen muss, damit sie von
einem Fachmann auf dem Gebiet der Korianderdlgewinnung
als eine "schonende" Wasserdampfdestillation erkannt
werden wirde. Dies gilt umso mehr fir den eindeutigen
technischen Unterschied zwischen einem Koriander©l welch
durch eine "schonende" bzw. eine herkdmmliche
Wasserdampfdestillation gewonnen wird. Dieses Argument
der Beschwerdefiihrerin ist daher nicht geeignet die in

Punkt 9, oben, festgestellte Unklarheit auszuraumen.

Die Beschwerdefiihrerin hat weiterhin argumentiert, dass
es, auch nach derzeitigem Stand der Technik, keine
Analysemdglichkeiten gdbe, die die genaue
Zusammensetzung von dtherischen Olen in der Summe ihrer
Bestandteile bis zu 100% genau aufschliisseln kénnten.
Die differenzierte Beschreibung der Zusammensetzung des
durch (schonende) Wasserdampfdestillation gewonnenen
Korianderdls sei daher nicht méglich. Nach
Rechtsprechung der Beschwerdekammern sei es in so einen
Fall ausreichend, dass ein Fachmann auf Grund zwingender,
mit dem allgemeinen Fachwissen in Einklang stehender
Uberlegungen zu dem Ergebnis kommen muss, dass sich ein
durch "schonende" Wasserdampfdestillation aus
Koriandersamen hergestelltes Korianderdl von einem
herkémmlich durch Wasserdampfdestillation hergestellten
0l unterscheiden muss. Im vorliegenden Fall sei dies,
aufgrund der Temperaturempfindlichkeit einer Vielzahl
von hochstsensiblen Bestandteilen deren Neigung zu
Abbau- oder Umlagerungsreaktionen nur unter den
"schonenden" Verfahrensparametern Seitenreaktionen

ausgeschlossen werden konnen, gegeben. In diesem
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Zusammenhang wurde auf die Entscheidung T 205/83 (ABI.
EPA, 1985, 363) verwiesen.

12. Die Kammer kann diesem Argument aber nicht zustimmen.
Erstens ist zu bemerken, das die Kammer in der
Entscheidung T 205/83, supra, sich mit der Neuheit eines
durch Verfahrensparameter definierten polymeren
Erzeugnisses und die Anforderungen an die
Neuheitsabgrenzung von solchen Erzeugnissen (siehe
Leitsdtze 1 und 2) und nicht mit der Klarheit von
solchen Erzeugnissen befasst hat. Schon aus diesem Grund
kann die angefilthrte Entscheidung nicht von direkter
Relevanz fir den vorliegenden Fall sein. Zweitens
bemerkt die Kammer, dass die Entscheidung T 205/83,
supra, 1im zweiten Leitsatz, im Rahmen der
Neuheitsabgrenzung von einem chemischen Erzeugnis das
nicht durch stoffliche Merkmale (Stoffparameter),
sondern nur durch seine Herstellungsweise
(Verfahrensparameter) definierbar ist, aufgefithrt, dass
es dafiir ausreicht, "dass deutliche Unterschiede 1in den
Eigenschaften der Erzeugnisse dargelegt werden"
(Hervorhebungen durch die Kammer). Wie schon in Punkt 11,
oben, ausgefithrt, hat die Beschwerdefiihrerin solche
deutliche Unterschiede in den Eigenschaften aber nicht
eindeutig identifizieren konnen. Die Kammer stellt daher
fest, dass diesem von der Beschwerdefiihrerin angefithrten

Argument nicht gefolgt werden kann.

13. Im Hinblick auf die oben angefithrten Uberlegungen, kommt
die Kammer zu dem Ergebnis, dass der Begriff "durch
"schonende" Wasserdampfdestillation aus Koriandersamen
hergestelltes Korianderdl" unklar ist und, dass folglich
Anspruch 1 des Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags

nicht die Erfordernisse von Art. 84 EPU erfiillen.
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Zwelter und dritter Hilfsantrag - Zuldssigkeit

14. Nach der Anhdérung der Beschwerdefiihrerin wadhrend der
miindlichen Verhandlung beziiglich der Klarheit der
Anspriiche des Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags,
wurde von der Beschwerdefilhrerin ein neuer zweiter und
dritter Hilfsantrag eingereicht (siehe Sektion VII,

oben) .

15. GemaB Art. 13(1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer,
Anderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach
Einreichung seiner Beschwerdebegriindung zuzulassen und
zU beriicksichtigen. Bei der Ausiibung des Ermessens
werden insbesondere die Komplexitdt des neuen
Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene
Verfahrensdkonomie beriicksichtigt. Anspruch 1 beider
Hilfsantrdge beinhaltet weiterhin das Merkmal, das die
Kammer als unklar ansieht (siehe Punkt 13, oben). Die
Kammer sieht deswegen keinen Grund diesen Antragen zu

beriicksichtigen.

1l6. Daher hat die Kammer entschieden, in Ausibung ihres
Ermessens nach Art. 13(1) VOBK, die verspateten Antrage

nicht in das Verfahren zuzulassen.

Verfahrensrelevante Bemerkung

17. Sowohl wahrend dem schriftlichen Verfahren als auch
wadhrend der miindlichen Verhandlung, wurde neben dem
Thema der Klarheit (Art. 84 EPU) des Merkmals "durch
schonende Wasserdampfdestillation aus Koriandersamen
gewonnenes Korianderol", auch die Frage der

Patentierbarkeit von Verfahren (Verwendungen) mit sowohl
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therapeutischer als auch nichttherapeutischer Wirkung
unter Art. 53 c) EPU erdrtert (hauptsdchlich in Bezug
auf Anspruch 22 des Hauptantrags). Angesichts der oben
begriindeten Entscheidung beziiglich der mangelnden
Klarheit von Anspruch 1 des Hauptantrags und des ersten
Hilfsantrags, sieht die Kammer jedoch keinen Anlass ihre

Auffassung beziiglich Art. 53 c¢) EPU zu begriinden.

Die Beschwerde wurde folglich zurickgewiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.

Der Geschaftsstellebeamte: Die Vorsitzende:

P.

Cremona R. Morawetz
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