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hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 4. April 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Moser sowie

den Richter Harrer, die Richterin Dr. Proksch-Ledig und den Richter Dr. Gerster

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

Grinde

Mit dem angefochtenen Beschlu® vom 8. Februar 2000 hat die Patentabteilung 41

des Deutschen Patent- und Markenamtes das Patent 44 24 210 mit der Bezeich-

nung



,verwendung von Zusammensetzungen mit einem Gehalt an

Tensiden

sowie einem Gehalt an Olkomponenten, die im

ubrigen wasserfrei sind, als kosmetische oder dermatologi-

sche Duschole”

widerrufen.

Dem Beschlul} liegen die erteilten Patentanspriiche 1 bis 10 zugrunde, von denen

der Anspruch 1 lautet:

,1. Verwendung von Zusammensetzungen mit

(@)

Der Widerruf ist im wesentlichen damit begrindet, da die Zubereitungen nach

einem Gehalt von héchstens 55 Gew.-%, bezogen
auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen, eines
oder mehrerer Tenside, gewahlt aus der Gruppe
Fettalkoholethoxylate, Fettalkoholsulfate, Amide
der Fettalkoholsulfate, Fettalkoholethersulfate,
Amide der Fettalkoholethersulfate, Fettsauremo-
noethanolamide, Fettsaurediethanolamide, sowie
einem Gehalt von mindestens 45 Gew.-%, bezo-
gen auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen,
einer oder mehrerer Olkomponenten, gewahlt aus
der Gruppe der Ole mit einem hohen Gehalt an
Triglyceriden gesattigter oder ungesattigter, ver-
zweigter und/oder unverzweigter Fettsduren oder
ausschlieRlich solche Triglyceride enthaltend,

die im Ubrigen wasserfrei sind, als kosmetische

oder dermatologische Duschdle.”

Anspruch 1 gegenuber der Entgegenhaltung



(1) DE 42 05 548 A1

nicht mehr neu seien. (1) gebe die Verwendung von offensichtlich wasserfreien
Zusammensetzungen, die 20 bis 90% Olkomponente und 2 bis 50% Tenside wie
zB Cocosfettsaurediethanolamid und Fettalkoholethoxylat enthielten, zur Herstel-
lung von Duschbadern an. Da keine Verdickungsmittel verwendet wurden, wisse
der Fachmann, dald keine pastdosen oder gelartigen Zubereitungen, sondern
Duschole bei der Herstellung entstanden. Im Ubrigen gabe die Patentinhaberin
selbst in der Beschreibung des Streitpatentes an, dal} tensidhaltige Duschzube-

reitungen mit hohem Olgehalt als Duschéle bezeichnet werden kénnten.

Gegen diesen Beschlul} richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin, die mit
am 4. Oktober 2000 eingegangener Erklarung das Streitpatent teilt und Unterlagen
fur den abgetrennten Teil einreicht.

Das um den abgetrennten Teil verminderte Stammpatent verfolgt sie auf der
Grundlage der am 4. Oktober 2000 eingegangenen Patentanspriche 1 bis 10 wei-

ter, von denen der Anspruch 1 lautet:

,1. Verwendung von Zusammensetzungen mit
(a) einem Gehalt von hochstens 55 Gew.-%, bezogen
auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen, eines

oder mehrerer Fettalkoholsulfate sowie
(b) einem Gehalt von mindestens 45 Gew. %, bezogen
auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen, eines
oder mehrerer Olkomponenten, gewahlt aus der
Gruppe der Ole mit einem hohen Gehalt an Triglyce-
riden gesattigter und/oder ungesattigter, verzweigter
und/oder unverzweigter Fettsauren oder ausschliel3-

lich solche Triglyceride enthaltend,



(c) die im Ubrigen wasserfrei sind,

als kosmetische oder dermatologische Duschdle.”

Die Patentinhaberin hat keine Beschwerdebegriindung eingereicht und auch keine

Antrage gestellt.
Die Einsprechenden 1 bis 4 haben gleichfalls keine Antrage gestellt.

Die Einsprechenden 2 und 3 bestreiten jedoch weiterhin die Neuheit, die Einspre-
chende 2 unter Hinweis auf ihre bereits im Einspruchsverfahren vorgelegten Stel-
lungnahmen. In diesem Zusammenhang verweisen beide Einsprechenden ua auf

die Entgegenhaltungen

(2) US 4707 293,

(3) EP 0 026 073 A1,

(4) DE 27 00 891 C2 und

(5) BE 1 000 757 AG.

Sinngemal} vertreten sie die Auffassung, dal® jedes dieser Dokumente die Ver-
wendung von Badezusatzen, deren Zusammensetzung mit jener des Streitpaten-
tes vergleichbar sei, als Duschmittel bzw Duschgel offenbare. Die Einspre-
chende 2 fuhrt in diesem Zusammenhang insbesondere aus, eine Abgrenzung
von dem genannten Stand der Technik durch den Begriff ,Duschodle® sei nicht
maglich, weil die Duschodle auf deren Verwendung der Anspruch 1 des Streitpa-
tentes gerichtet sei, nur durch den Gehalt an Tensiden und Olkomponenten sowie
das Fehlen von Wasser definiert seien. Um als Duschdl zu gelten, seien jedoch
rheologische Angaben, wie zB die Viskositat oder eine Fliel3grenze, oder die
Angabe von Stoffen, die ein ,Duschdl® nicht enthalten durfe, erforderlich. Zum
einen seien namlich auch die im Stand der Technik offenbarten Zusammenset-
zungen so fliel3fahig, dal® sie problemlos aus einer Flasche auf die Hand dosiert

werden konnten und daher ebenfalls der Bezeichnung Duschole gerecht wirden,



zum anderen seien zahlreiche im Streitpatent genannte Tenside in Mengen bis
55 Gew. % der Zusammensetzung geeignet, die newtonschen Fliel3eigenschaften

der Olkomponenten zu verandern.

Mit Zwischenverfligung vom 21. Juni 2001 wurden der Patentinhaberin unter Hin-
weis auf die Entgegenhaltungen (2) bis (5) Zweifel an der Neuheit sowie der erfin-
derischen Tatigkeit der mit dem Restpatent nunmehr beanspruchten Verwendung

dargelegt.

Zu weiteren Einzelheiten des schriftlichen Vorbringens der Beteiligten wird auf den

Inhalt der Akten verwiesen.

Die Beschwerde ist zulassig (§ 73 PatG); sie ist aber nicht begrindet.

1. Die am 4. Oktober 2000 eingegangene Teilungserklarung ist als formal
beachtlich anzusehen.

Damit eine Teilungserklarung formal beachtlich ist, und zu einer materiell wirksa-

men Teilungserklarung fuhrt, mul} sie bestimmte Voraussetzungen erflllen.

Sie muly unzweideutig zum Ausdruck bringen, dal® das erteilte Patent in min-
destens zwei Teile geteilt wird, sowie welcher Gegenstand Inhalt des Stamm
(Rest-)patentes bleibt und welcher Gegenstand in der Trennanmeldung weiterver-
folgt wird, wobei es ausreicht, dal} sich der verbleibende Teil und der abgetrennte
Teil wenigstens durch ein Anspruchsmerkmal voneinander unterscheiden (vgl
BGH GRUR 1996, 747, 751 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem iVm BGH
GRUR 1998, 458, 459 - Textdatenwiedergabe). Dabei mul} das erteilte Patent hin-

sichtlich seines in den Patentansprichen formulierten Gegenstandes um den wei-



ter abgetrennten Teil vermindert werden, der Gegenstand des erteilten Patentes
bzw seiner Patentanspriche gewesen sein mufl3 (vgl BGH GRUR 1999, 485
- Kupplungsvorrichtung).

Die Teilungserklarung vom 29. September 2000, eingegangen am 4. Okto-
ber 2000, bringt zusammen mit den gleichzeitig eingereichten Unterlagen unzwei-
deutig zum Ausdruck, dal von der vom erteilten Patentanspruch 1 umfal3ten Ver-
wendung der angegebenen Zusammensetzungen als kosmetische oder dermato-
logische Duschole diejenige abgeteilt wird, die die Verwendung von Zusammen-
setzungen umfaldt, die ,einen Gehalt von hochstens 55 Gew. %, bezogen auf das
Gesamtgewicht der Zubereitungen, eines oder mehrerer Tenside, gewahlt aus der
Gruppe Fettalkoholethoxylate, Amide der Fettalkoholsulfate, Fettalkoholethersul-
fate, Amide der Fettalkoholethersulfate, Fettsduremonoethanolamide, Fettsauredi-
ethanolamide” aufweisen, wahrend im Restpatent diejenige Verwendung von
Zusammensetzungen als kosmetische oder dermatologische Duschdle verbleibt,
die Zusammensetzungen mit ,einem Gehalt von héchstens 55 Gew. %, bezogen
auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen, eines oder mehrerer Fettalkoholsul-
fate betrifft.

Somit sind die genannten Voraussetzungen hier gegeben und es ist eine Teilan-
meldung entstanden, die die originare Zustandigkeit der Prifungsstelle geman
§ 27 Abs 1 Nr 1 PatG begrindet (vgl BGH Mitt 1998, 422 - Informationstrager).
Die am 4. Oktober 2000 eingegangene Erklarung uber die Teilung des Patentes
44 24 210 hat auch Rechtskraft erlangt (vgl Schreiben vom Deutschen Patent- und

Markenamt vom 16. Januar 2001).

Das anhangige Einspruchsbeschwerdeverfahren ist damit auf das um den abge-
trennten Teil verminderte Restpatent beschrankt (vgl BGH GRUR 1996, 753

- Informationssignal).



2. Die Beschwerde ist jedoch zurlickzuweisen, weil die mit dem Restpatent
beanspruchte Verwendung der im Anspruch 1 genannten Zusammensetzung als

kosmetisches oder dermatologisches Duschdl nicht neu ist.

Die Entgegenhaltung (3) gibt hautpflegende Zusammensetzungen an, die in Form
von Duschgelen vorliegen konnen. Diese Formulierungen enthalten 20 bis
70 Gew-% eines Detergenzien-Gemisches mit 10 bis 90 Gew-% mindestens eines
Cs.1s-Fettalkoholsulfates und 20 bis 60 Gew-% eines kosmetisch verwendbaren
Oles, wie sie Triglyceride von Fettsduren und Rizinusél darstellen (vgl Anspri-
che 1, 7 und 8 iVm Beschreibung S 1 Abs 1). Bezlglich des Wassergehaltes, wird
in (3) daruber hinaus ausgefuhrt, dal® die Zusammensetzungen zwar auch Wasser
enthalten kdnnten, die mit dem Beispiel 1 angegebene Formulierung ist aber was-
serfrei (vgl S 4 Abs 6 sowie S 5/6 Beispiel 1). Damit werden mit (3) Zusammen-
setzungen beschrieben, die so auch im Zusammenhang mit der beanspruchten
Verwendung gemald dem Reststreitpatent genannt werden. Nun werden diese
Zusammensetzungen nach (3) als Duschgele bezeichnet, wahrend sie patentge-
malf als Duschoéle Verwendung finden. Die Patentinhaberin vertritt daher auch
sinngemaly die Auffassung, alleine schon aufgrund dieser Bezeichnungen sei
erkennbar, dal® Zusammensetzungen unterschiedlicher Konsistenz vorlagen.
Nachdem aber die Zusammensetzungen nach dem Restpatent nicht nur Formulie-
rungen umfassen, die in (3) angegeben werden, sondern darUber hinaus auch
anhand der vorliegenden Unterlagen nicht zu erkennen ist, inwiefern Unterschiede
bezuglich weiterer Bestandteile vorliegen konnten, mul} davon ausgegangen wer-
den, dal} sich die in Rede stehenden Zusammensetzungen bezuglich ihrer Konsi-
stenz ebenfalls entsprechen. Diese Auffassung wird auch deshalb mit der Entge-
genhaltung (3) vermittelt, weil die dort angegebenen Zusammensetzungen zwar
als Duschgele bezeichnet werden, jedoch an keiner Stelle der Beschreibung Hin-
weise zu enthehmen sind, dal} die Zugabe von Gelbildnern vorgesehen ware bzw
diese Bezeichnung mit der Anwesenheit von Verbindungen dieser Substanzklasse
verbunden ware. Zugegeben werden konnen dagegen Viskositatsregler wie etho-

xylierte Fettalkohole oder Kokosfettsaureethanolamide (vgl (3) S5 Abs 1), dh



Zusatzstoffe, die in den zur Verwendung als Duschdl bestimmten Zusammenset-
zungen nach dem Reststreitpatent gleichfalls enthalten sein kdnnen (vgl geltende
Anspruche 5 und 6). Da somit die Entgegenhaltung (3) lehrt, wasserfreie Zusam-
mensetzungen, die - wie dargelegt - die gemal} Streitpatent beanspruchten hin-
sichtlich der Komponenten und ihres zahlenmaRigen Bereiches umfassen, zum
Duschen zu verwenden, daruber hinaus tensidhaltige Duschzubereitungen mit
hohem Olgehalt - wie die Patentinhaberin in der Beschreibung der Streitpatent-
schrift darlegt - als Duschole bezeichnet werden kénnten (vgl Streitpatentschrift
S 2 Z 40 bis 43), vermag die im geltenden Anspruch 1 beanspruchte Verwendung

solcher Zusammensetzungen als Duschole, die Neuheit nicht zu begrunden.

Von der Patentinhaberin ist nicht vorgetragen worden, in welchem stofflichen
Merkmal sie einen Unterschied zu der aus (3) bekannten Zusammensetzung sieht

und worauf sie demzufolge ihr Patentbegehren noch abstellen konnte.

3. Der Anspruch 1 ist somit mangels Neuheit nicht gewahrbar. Sein Schicksal tei-

len die sich ihm anschliefenden Ansprliche 2 bis 9.
Eine mindliche Verhandlung ist weder von der Patentinhaberin noch von einer der
Einsprechenden beantragt und bei der gegebenen Sachlage vom Senat nicht fur

sachdienlich erachtet worden. Die Zurlckweisung der Beschwerde war daher im

schriftlichen Verfahren zu beschlielRen.

Moser Harrer Proksch-Ledig Gerster
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