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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 197 39 344.6-41

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 13. Dezember 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 zuriickgewiesen.

BPatG 152
10.99



Griunde

Mit dem angefochtenen Beschluld vom 17. November 2000 hat die Prifungsstelle
fur Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung
197 39 344.6-41 mit der Bezeichnung

"Kosmetische und dermatologische Lichtschutzformulierungen mit

einem Gehalt an Triazinderivaten und Dialkylmaleaten”

aus den Grunden des Bescheides vom 8. Februar 2000 gemal} § 48 PatG zurlck-

gewiesen.

Dem Beschlul3 liegen die jeweils am 9. Oktober 1998 eingegangenen Patentan-
spruche 1 bis 6 gemal Hauptantrag sowie Patentanspriche 1 bis 5 gemal

2. Hilfsantrag zugrunde.

Die Anspruche 1 und 4 gemald Hauptantrag haben folgenden Wortlaut:

"1. Kosmetische oder dermatologische Lichtschutzzubereitungen
enthaltend
(a) eine oder mehrere UV-Filtersubstanzen, gewahlt aus
der Gruppe der Triazinderivate und
(b) ein oder mehrere Dialkylmaleate, welche sich durch

die Strukturformel

0 o)
Il I
R'-O-C-CH=CH-C-0-R?



auszeichnen, wobei R' und R? unabhangig voneinander gewahlt wer-
den aus der Gruppe der verzweigten oder unverzweigten Alkylreste

mit 6 bis 24 Kohlenstoffatomen.

Verwendung von einem oder mehreren Dialkylmaleaten als
Losungsmittel, Losungsvermittler oder Solubilisator fur ein
oder mehrere Triazinderivate, insbesondere fur die Verwen-

dung in Lichtschutzmitteln."

Die Anspruche 1 und 3 gemal 2. Hilfsantrag haben folgenden Wortlaut:

"1-

Kosmetische oder dermatologische Lichtschutzzubereitungen
enthaltend
eine oder mehrere UV-Filtersubstanzen, gewahlt aus der

Gruppe

-4,4'4"-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesaure-
tris(2-ethylhexyl-ester)

- 2,4-Bis-{[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-metho-
xyphenyl)-1,3,5-triazin,

- 2,4-Bis-{[4-(3-sulfonato)-2-hydroxy-propyloxy)-2-hydroxy]-
phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin Natriumsalz,

- 2,4-Bis-{[4-(3-(2-propyloxy)-2-hydroxy-propyloxy)-2-hydroxy]-
phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin,

- 2,4-Bis-{[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-[4-(2-me-
thoxyethyl-carboxyl)-phenylamino]-1,3,5-triazin,

- 2,4-Bis-{[4-(3-(2-propyloxy-2-hydroxy-propyloxy)-2-hydroxy]-
phenyl}-6-[4-(2-ethyl-carboxyl)-phenylamino]-1,3,5-triazin,

- 2,4-Bis-{[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(1-me-
thyl-pyrrol-2-yl)-1,3,5-triazin,



- 2,4-Bis-{[4-tris(trimethylsiloxy-silylpropyloxy)-2-hydroxy]-phe-
nyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin,

- 2,4-Bis-{[4-(2"-methylpropenyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-
methoxyphenyl)-1,3,5-triazin,

- 2,4-Bis-{[4-(1',1',1',3",5",5',5"-heptamethylsiloxy-2"-methyl-pro-
pyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methxoyphenyl)-1,3,5-triazin
und

(b) ein oder mehrere Dialkylmaleate, welche sich durch die Struk-

turformel

0 o)
Il I
R'-O-C-CH=CH-C-0-R?

auszeichnen, wobei R' und R? unabhangig voneinander gewahit
werden aus der Gruppe der verzweigten oder unverzweigten Al-

kylreste mit 6 bis 24 Kohlenstoffatomen.

3. Verwendung von einem oder mehreren Dialkylmaleaten als
Lésungsmittel, Lésungsvermittler oder Solubilisator fir ein
oder mehrere Triazinderivate, insbesondere fur die Verwen-

dung in Lichtschutzmitteln."

Die Zuruckweisung ist im wesentlichen damit begrindet, Lichtschutzzubereitungen

nach Anspruch 1 gemal} Hauptantrag wiesen gegenuber
(3) US 5487 884 A
nicht die erforderliche Neuheit auf. Diese kdnne namlich nicht damit begrindet

werden, dal die Triazinderivate anmeldungsgemal zu einem anderen Zweck ein-

gesetzt werden wurden. Der Gegenstand des Anspruches 1 gemal 2. Hilfsantrag



sei zwar neu, beruhe jedoch auf keiner erfinderischen Tatigkeit, weil es in den Be-
reich fachmannischen Konnens falle, fir eine Substanz ein geeignetes Losungs-
mittel zu bestimmen. So ziehe der Fachmann das Ol Dialkylmaleat wegen seiner
bekannten hautpflegenden Eigenschaften bei seinen Versuchen durchaus in Be-

tracht, nachdem Triazinderivate bekanntlich 6lloslich seien.

Gegen diesen Beschlul richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hat keine

Beschwerdebegriindung eingereicht und auch keine Antrage gestellt.

Mit Zwischenverfiugung vom 22. Oktober 2002 wurden der Anmelderin unter Hin-

weis auf die Entgegenhaltung (3) und die neu in das Verfahren eingefuhrte

(4) EP 0 689 828 A1
Zweifel an der Patentfahigkeit sowohl der mit dem Anspruch 1 gemafl Hauptan-
trag als auch der gemal’ Anspruch 1 gemal} 2. Hilfsantrag beanspruchten kosme-
tischen oder dermatologischen Lichtschutzzubereitungen und der jeweils zusatz-

lich beanspruchten Verwendung von Dialkylmaleaten dargelegt.

Daruber hinaus sind im Zusammenhang mit dem Prufungsverfahren noch die Ent-

gegenhaltungen

(1) WO 96/28136 A1 und
(2) Chem. Abstr. 118: 109 738c (1993)

genannt worden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig (§ 73 PatG); sie kann aber nicht zum

Erfolg fUhren.

1. Zum Hauptantrag
Kosmetische oder dermatologische Lichtschutzzubereitungen die gemal An-
spruch 1 eine oder mehrere Triazinderivate und ein Dialkylmaleat enthalten, wer-

den durch die Entgegenhaltung (3) neuheitsschadlich vorweggenommen.

So werden in (3) kosmetische Zubereitungen mit Lichtschutzfunktion angegeben,
die als Bestandteile Dioctylmaleat neben 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazin aufwei-
sen (vgl (3) Anspruch 1 iVm Beschreibung Sp 25 Z 65 bis Sp 26 Z 47). Diese
Komponenten konnen die beanspruchten Lichtschutzzubereitungen aber gleich-
falls enthalten, nachdem Dioctylmaleat unter die im Anspruch 1 fur die dort ge-
nannten Dialkylmaleate angegebene allgemeine Formel fallt und das in (3) zusam-
men mit Dioctylmaleat genannte Triazinderivat von der in diesem Anspruch ange-
gebenen Bezeichnung Triazinderivate gleichfalls umfafl3t wird. Damit werden die
mit dem Anspruch 1 gemal} Hauptantrag beanspruchten Lichtschutzzubereitungen
von den in (3) angegebenen kosmetischen Zusammensetzungen vollstandig vor-

beschrieben.

Die Anspruche 2 bis 6 nach Hauptantrag mussen das Schicksal des nicht gewahr-
baren Anspruches 1 teilen, da Uber den Antrag der Anmelderin nur insgesamt ent-

schieden werden kann.

2. Zum 2. Hilfsantrag

Von den kosmetischen und dermatologischen Lichtschutzzubereitungen gemaf
Hauptantrag unterscheiden sich die Zusammensetzungen gemafR 2. Hilfsantrag
durch die exakte Angabe der UV-Filtersubstanzen, die in den beanspruchten For-

mulierungen enthalten sein konnen.



Die kosmetischen und dermatologischen Lichtschutzzubereitungen geman 2.
Hilfsantrag mogen daher gegenuber der durch die Entgegenhaltungen vermittelten
Lehre zwar neu sein. Die Nennung der in Betracht zu ziehenden UV-Filtersubstan-

zen kann die erfinderische Tatigkeit jedoch nicht begriinden.

Das der Anmeldung zugrunde liegende Problem stellt die schlechte Loslichkeit
von Triazinderivaten wie dem 4,4’,4”-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoe-
saure-tris(2-ethylhexylester) (= Uvinul® T 150) in Lipiden dar, womit eine nachteili-
ge Wirkung auf den angestrebten Lichtschutz verbunden ist (vgl Erstunterlagen
S 2 Abs 5 bis S 3 Abs 2 und S 10/11 Ubergreifender Absatz).

Zur Losung dieses Problems werden nach Anspruch 1 Lichtschutzzubereitungen
vorgeschlagen, die neben den genannten Triazinderivaten auch Dialkylmaleate

der dort angegebenen allgemeinen Formel enthalten.

Kosmetische Lichtschutzzubereitungen, die als UV-Filtersubstanz 2,4,6-Tris-[p-(2’-
ethylhexyl-1'-oxycarbonyl)-anilino]-1,3,5-triazin (= Uvinul® T 150) aufweisen, sind
aus der Entgegenhaltung (4) bekannt. Als Losungsmittel enthalten diese Formulie-
rungen Dioctylmalat, den Alkylester einer C4-Dicarbonsaure, der bedingt durch sei-
nen lipophilen Charakter unter die Substanzgruppe der Ole subsumierbar ist (vgl
Anspruch 1 iVm Beschreibung S 2 Z 32 bis 51, S 3 Z 5 bis 44). Im Zusammen-
hang mit dessen Verwendung vermittelt (4) ferner die Lehre, dal} 2,4,6-Tris-[p-(2’-
ethylhexyl-1’-oxycarbonyl)-anilino]-1,3,5-triazin mit Dioctylmalat vollstandig in L6-
sung gebracht werden kann und diese Lésung auch stabil ist. Im Ergebnis wird auf
diese Weise im weiteren bei gleichbleibender Konzentration des UV-Filters ein ho-
herer Sonnenschutzfaktor erzielt, als mit herkdbmmlichen Losungsmitteln (vgl Be-
schreibung S 3 Z 37 bis 44 iVm Beispiel 1 und Tabelle I).

Davon unterscheidet sich die anmeldungsgemale Lichtschutzzubereitung im we-
sentlichen im Austausch des nach (4) verwendeten Dioctylmalates gegen ein oder

mehrere Dialkylmaleate der im Anspruch 1 angegebenen allgemeinen Formel.



Das Ergreifen dieser Mallnahme muf} aber als naheliegend angesehen werden.
Die Verwendung von Dioctylmaleat, das unter die fur die Dialkylmaleate im An-
spruch 1 genannte allgemeine Formel fallt, in Lichtschutzzubereitungen ist namlich
nach den Entgegenhaltungen (1) und (3) gleichfalls bekannt. Dies betrifft nicht nur
Zusammensetzungen, die als weitere Zusatzstoffe nicht naher gekennzeichnete
UV-Filter enthalten kdnnen, sondern auch solche, die ein Triazinderivat enthalten
(vgl (1) Anspruche 1 und 4 iVm Beschreibung S 3 Z 16 bis 23 und S 7 Z 30 bis 32
sowie (3) Beschreibung Sp 25 Z 65 bis Sp 26 Z 47). Wie das in (4) als Lésungs-
mittel genannte Octylmalat besitzen nun auch dieses Dioctylmaleat und damit die
anmeldungsgemalien Dialkylmaleate eine aus vier Kohlenstoff-Atomen aufgebau-
te Dicarbonsaure als Grundgertust. Ferner kdnnen die Alkylreste, die die lipophilen
Eigenschaften eines Esters bekanntlich in starkem MalRe beeinflussen, in beiden
Fallen acht Kohlenstoffatome umfassen (vgl (4) Beschreibung S 3 Z 28 bis 35 iVm
geltendem Patentanspruch 1 gemald 2. Hilfsantrag). Bei den in Rede stehenden
Substanzen handelt es sich somit um Verbindungen, deren struktureller Aufbau
weitgehend Ubereinstimmt, weshalb ein Fachmann - hier ein Chemiker mit Hoch-
schulausbildung mit langjahriger Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und
Herstellung kosmetischer und dermatologischer Formulierungen - davon ausge-
hen wird, dal® solche Verbindungen auch hinsichtlich ihrer physikalischen Eigen-
schaften, wie zB ihrem lipophilen Charakter, vergleichbar sein werden. Aufgrund
dieser Ubereinstimmungen wird der Fachmann daher angesichts der der Anmel-
dung zugrunde liegenden Aufgabe zumindest auch das ihm zur Verwendung in
Lichtschutzmitteln aus (1) und (3) bereits bekannte Dioctylmaleat als weiteres LO-
sungsmittel in Erwagung ziehen. Dies um so mehr, nachdem ihm die Entgegen-
haltung (4) auch den Hinweis vermittelt, da® mit der Verwendung von Dioctylmalat
als Losungsmittel die Probleme, die der vorliegenden Anmeldung zugrunde liegen,
namlich die schlechte Loéslichkeit von 2,4,6-Tris-[p-(2’-ethylhexyl-1’-oxycarbonyl)-
anilino]-1,3,5-triazin, die fehlende Stabilitat der Losung und damit verbunden die
Beeintrachtigung des angestrebten Lichtschutzes, geldst werden kénnen (vgl Erst-
unterlagen S 2 Abs 5 bis S 3 Abs 2 und S 10/11 Ubergreifender Absatz iVm (4)
Beschreibung S 3 Z 42 bis 44 iVm Beispiel 1 und Tabelle |). Bei dieser Sachlage



kann die Bereitstellung der mit dem Anspruch 1 beanspruchten kosmetischen oder
dermatologischen Lichtschutzzubereitungen nicht als erfinderische Tatigkeit ange-
sehen werden. Vielmehr bedurfte es dazu lediglich einer begrenzten Anzahl routi-

nemaliger Versuche, um den gewunschten Erfolg festzustellen.

Der Anspruch 1 gemal 2. Hilfsantrag ist somit mangels erfinderischer Tatigkeit

nicht gewahrbar.

Da uber den Antrag der Anmelderin nur insgesamt entschieden werden kann, tei-
len die sich anschlieRenden Anspriche 2 bis 5 gemal 2. Hilfsantrag das Schicksal

des Anspruches 1.
Eine mundliche Verhandlung ist von der Anmelderin nicht beantragt und bei der
gegebenen Sachlage vom Senat nicht fur sachdienlich erachtet worden. Die Zu-

ruckweisung der Beschwerde war daher im schriftichen Verfahren zu beschlie-

Ren.

Moser Harrer Proksch-Ledig Gerster
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