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ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 17. Marz 2015

Beschwerdefiihrer: Beiersdorf AG
(Anmelder) UnnastraBe 48
20253 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 7. Mai 2010
zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 07785882.7
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Gryczka
Mitglieder: C. Komenda
F. Blumer
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung, mit welcher die europaische
Patentanmeldung Nr. 07 785 882.7, veroffentlicht als
WO-A-2008/006485 und basierend auf der internationalen
Anmeldenummer PCT/EP2007/005870 zuriickgewiesen wurde.

Die Prifungsabteilung bezog sich in der angefochtenen

Entscheidung unter anderem auf die Druckschrift

(2) EP-A-1 214 927.

In der angefochtenen Entscheidung fihrte die
Priifungsabteilung aus, dass der Gegenstand der
Anspriiche gemal des damaligen Hauptantrages nicht neu
sei. Ausgehend von Druckschrift (2) als nachstliegendem
Stand der Technik sei die technische Aufgabe, namlich
die Steigerung der Loslichkeit von Folsaure bei pH
Werten £ 6,5, zumindest nicht Uber den gesamten
beanspruchten Bereich glaubhaft geldst. Auch seien die
Anspriiche gemal des damaligen Hauptantrages nicht auf
den Bereich von pH £ 6,5 beschrankt. Deshalb habe die
objektive technische Aufgabe darin bestanden,
alternative kosmetische oder dermatologische
Zubereitungen mit einem Gehalt an Folsaure
bereitzustellen. Da die im Anspruch genannten Polyole
bereits aus dem Stand der Technik als tbliche
kosmetische Hilfsstoffe bekannt gewesen seien, sei
deren Verwendung in alternativen kosmetischen
Zubereitungen auf Basis von Folsadure nahegelegt
gewesen. In Bezug auf die Anspriiche der damaligen
Hilfsantrdge 1 und 2, die auf die Verwendung der
Polyole zur Steigerung der Loslichkeit von Folsaure

gerichtet seien, sei indessen nicht nachgewiesen
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worden, dass die Verwendung der beanspruchten Polyole
tatsachlich zu einer Steigerung der Loslichkeit wvon
Folsaure fihre. Daher sei die Ausfihrbarkeit der
Erfindung gemal der Anspriche der damaligen
Hilfsantrdge 1 und 2 zumindest nicht tber den gesamten

beanspruchten Bereich belegt.

Die Beschwerdefiihrerin reichte wahrend der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer am 17. Marz 2015 einen neuen
Hauptantrag und einen Hilfsantrag ein, welche alle mit
der Beschwerdebegrindung vom 17. September 2010
eingereichten Antradge ersetzten. Der Wortlaut des
unabhadngigen Anspruchs 1 gemd@R Hauptantrag lautet wie
folgt:

"l. Kosmetische oder dermatologische Zubereitungen in
Form von Emulsionen mit einem Gehalt an Folsaure und
einem oder mehreren Polyolen, gewahlt aus der Gruppe
1,2-Butandiol, 2,3-Butandiocl, 2,3-Dimethyl-2,3-
butandiol, 1,2-Octandiol, 1,2-Hexandiol, wobei die

Zubereitungen einen pH £ 6,5 aufweisen."

Anspruch 1 des Hilfsantrages 1 beruhte auf dem Wortlaut
des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag, wobei die Liste der

Polyole auf "1,2-Hexandiol" beschrankt wurde.

Die Beschwerdefiihrerin brachte vor, dass der Gegenstand
der Anspriiche aller Antradge neu sei, da keine der
zitierten Druckschriften die beanspruchten
Zusammensetzungen offenbarten. Ausgehend von
Druckschrift (2) als nachstliegendem Stand der Technik
habe die Aufgabe darin bestanden, alternative
kosmetische Zubereitungen zur Verfiigung zu stellen, in
denen ebenfalls eine hohe Loslichkeit der Folsaure
erreicht werde. Da keiner der zitierten Druckschriften

zu entnehmen war, dass die Verwendung der beanspruchten
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Polyole ebenfalls zu kosmetischen Zubereitungen mit
hoher Léslichkeit der Folsaure fihrte, beruhe der
Gegenstand der Anspriiche aller Antrage auch auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die Zurickweisung
aufzuheben und ein Patent zu erteilen auf der Grundlage
des Hauptantrags, hilfsweise auf der Grundlage des
Hilfsantrags, beide Antrdge eingereicht wahrend der

mindlichen Verhandlung vor der Kammer.

Am Ende der miindlichen Verhandlung vor der Kammer wurde

die Entscheidung verkiindet.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.
Hauptantrag
2. Anderungen (Artikel 123(2) EPU)

Der Anspruch 1 des Hauptantrages (siehe Paragraph IV
supra) basiert auf der Kombination der urspringlichen
Anspriiche 1 und 2, wobei die Liste der Polyole des
urspringlichen Anspruchs 2 durch Streichung einzelner
Vertreter weiter eingeschrankt wurde. Diese Streichung
ist unter Artikel 123(2) EPU nicht zu beanstanden.
Zusatzlich wurden die beanspruchten Zubereitungen auf
jene "in Form von Emulsionen" beschrankt, "wobei die
Zubereitungen einen pH £ 6,5 aufweisen". Dieses Merkmal
findet eine Basis in der urspringlichen Beschreibung
auf Seite 4, vorletzter und letzter Absatz, die sich
allgemein auf die beanspruchten kosmetischen
Zubereitungen beziehen. Es wird dort festgestellt, dass

Folsaure nur bei einem pH Wert > 6,5 geldst werden
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kann, es haufig aber erwlinscht ist, eine Emulsion
unabhdngig vom pH Wert / bei einem geringeren pH Wert
herzustellen, was durch die beanspruchten Zubereitungen
erreicht wird. Daher ist auch diese Anderung durch die
urspringlichen Unterlagen gestitzt, so dass die Kammer
die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU als erfillt

sieht.

Die abhangigen Anspriiche 2 bis 4 des Hauptantrages
basieren auf den urspriinglichen Anspriichen 4 bis 6 mit
jeweils angepassten Riickbeziigen. Daher sind auch sie
nach Artikel 123(2) EPU nicht zu beanstanden.

Neuheit (Artikel 54 EPU)

Da keine der zitierten Druckschriften kosmetische oder
dermatologische Zubereitungen offenbart, die einen
Gehalt an Folsdure und eines oder mehrere der im
Anspruch genannten Polyole enthalten, wobei die
Zubereitungen einen pH Wert von £ 6,5 aufweisen, gilt
der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag als

neu im Sinne von Artikel 54 EPU.

Erfinderische Tdtigkeit (Artikel 56 EPU)

Der Anspruch 1 gemaB Hauptantrag betrifft kosmetische
oder dermatologische Zubereitungen auf Basis von
Folsdure, welche ein oder mehrer Polyole enthalten.
Derartige Zubereitungen sind bereits aus dem Stand der
Technik, wie in Druckschrift (2) beschrieben, bekannt.
Diese Druckschrift wurde sowohl in der angefochtenen
Entscheidung, als auch von der Beschwerdegegnerin als

nachstliegender Stand der Technik angesehen.

Druckschrift (2) offenbart kosmetische oder

dermatologische Zusammensetzungen, welche Folsaure
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enthalten (Seite 2, Zeilen 3 bis 5). Als weitere
Ubliche kosmetische Zusatzstoffe werden in einer Liste
auch allgemein Polyole genannt (Seite 5, Zeilen 6 bis
11). Die Beispiele offenbaren auch kosmetische
Zubereitungen in Form von Emulsionen. In Beispiel 1
wird eine Zubereitung offenbart, welche neben Folsadure
auch Glycerin als Polyol enthdlt und die einen pH Wert

von 6,0 aufweist.

Gemal des Vortrages der Beschwerdefiihrerin gehe aus
Druckschrift (2) nicht hervor, dass der Zusatz von
Polyolen stets mit einer guten Loslichkeit der Folsdure
einhergehe. Jedoch bewirke der Zusatz von Glycerin in
Beispiel 1 der Druckschrift (2) méglicherweise
ebenfalls eine hohe Loslichkeit der Folsdure in der
Zubereitung des Beispiels 1. Daher habe die Aufgabe des
Streitpatentes darin bestanden, ausgehend von diesem
nachstliegenden Stand der Technik alternative
kosmetische oder dermatologische Zubereitungen auf
Basis von Folsdure zur Verfigung zu stellen, in welchen

die Folsaure ebenfalls eine hohe Ldslichkeit aufweist.

Als eine LOsung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent
die Zubereitungen gemal Anspruch 1 vor, in welchen als
Polyole 1,2-Butandiol, 2,3-Butandiol, 2,3-Dimethyl-2,3-
butandiol, 1,2-Octandiol oder 1,2-Hexandiol eingesetzt

werden.

Zum Beleg flir den Erfolg dieser LoOsung verweist die
Beschwerdefithrerin auf die mit Schriftsatz vom

17. September 2010 eingereichten Vergleichsversuche.
Diese zeigten, dass in wassriger L&ésung bei pH 6,5
signifikant hohere Mengen an Folsaure in Losung
nachgewiesen werden konnen, wenn der Losung 1,2-
Hexandiol zugesetzt werde. Dieser Effekt sei auch noch

bei niedrigeren physiologischen pH-Werten zu erwarten,
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wobei sehr niedrige pH Werte in dermatologischen oder
kosmetischen Zubereitungen keine Anwendung fanden. Da
alle beanspruchten Polyole strukturell eng verwandte
vicinale Diole seien, lieBe sich der anhand von 1,2-
Hexandiol gezeigte Effekt auch auf die anderen

beanspruchten Polyole ibertragen.

Die Kammer sieht daher die in Paragraph 4.3 supra

formulierte technische Aufgabe als erfolgreich geldst.

Da weder Druckschrift (2), noch die weiteren zitierten
Druckschriften offenbaren, dass die nunmehr
beanspruchten Polyole eine hohe Loslichkeit wvon
Folsaure in kosmetischen oder dermatologischen
Zubereitungen bei pH-Werten £ 6,5 bewirkten, war deren
Verwendung fir den Fachmann zur Losung der o.g.

technischen Aufgabe nicht nahegelegt.

Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrages auf einer
erfinderischen T&dtigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU
beruht.

Die abhangigen Anspriiche 2 bis 4 betreffen weitere
bevorzugte Ausfihrungsformen des Gegenstandes wvon
Anspruch 1 und werden von dessen Patentfahigkeit

getragen.

Da der Hauptantrag die Erfordernisse des EPU in Bezug
auf die Artikel 123(2), 54 und 56 EPU erfillt, eriibrigt
sich eine Entscheidung idber den nachrangigen

Hilfsantrag.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die Prifungsabteilung

zuriickverwiesen mit der Anweisung, ein Patent zu

erteilen auf der Grundlage des wahrend der miindlichen

Verhandlung vor der Kammer eingereichten Hauptantrags

(Patentanspriiche 1-4) und einer daran anzupassenden

Beschreibung.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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