BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 59/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 15 140.7-41

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 22. Februar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Moser, des Richters Harrer, der Richterin Dr. Proksch-Ledig und des Richters

Dr. Gerster

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschlul der
Prufungsstelle fur Klasse A61K des Deutschen Patent- und

Markenamtes vom 7. Marz 2001 wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
10.99



2.  Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird zu-

ruckgewiesen.

Griunde

Mit dem angefochtenen Beschlull vom 7. Marz 2001 hat die Prufungsstelle fur
Klasse A61K des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmel-
dung 199 15 140.7-41 mit der Bezeichnung

"Verfahren zur Herstellung einer Creme"

zuruckgewiesen.

Dem Beschlul} liegen die urspringlich eingereichten Patentanspriche 1 und 2 fol-

genden Wortlauts zugrunde:

"1. Hautcreme zur intensiveren Versorgung der zB Gesichtshaut
mit Schutz-, Nahrstoffen, Feuchtigkeit und Fetten, dadurch ge-
kennzeichnet, dal® ein blutzirkulationsanregender Wirkstoff als
Grundlage dient, alle anderen Wirkstoffe ins Hautinnere zu trans-
portieren, das Entschlacken der Haut ermoglicht und die Regene-

ration der Haut angeregt wird.

2. Hautcreme nach Patentanspruch 1, Wirkung des weiteren da-
durch gekennzeichnet, dal durch die Verwendung atherischer Ole
alle anderen Wirkstoffe ebenfalls ins Hautinnere mitgerissen wer-

den.



Die Zurtckweisung ist im wesentlichen damit begriindet, dal® die beanspruchte
Lehre nicht so vollstandig und deutlich offenbart sei, dal® ein Fachmann sie aus-
fuhren kénne. Abgesehen davon, dafd im Anspruch 1 selbst keine konkreten Wirk-
stoffe genannt seien, fehlten namlich sowohl in der Beschreibung als auch im ur-
sprunglich einzigen Beispiel die Mengenangaben flr die dort angegebenen ein-
zelnen Wirkstoffkomponenten. Das Vorliegen einer von der Anmelderin geltend
gemachten Kombinationswirkung war daruber hinaus als nicht belegt und auf-
grund der fehlenden Angabe einer konkreten Zusammensetzung als nicht erkenn-
bar angesehen worden. Mit Amtsbescheid vom 6. September 1999 hat die Pru-
fungsstelle ferner mangelnde erfinderische Tatigkeit geltend gemacht. Im Zusam-
menhang damit wurde im Laufe des Prufungsverfahrens auf folgende Druck-

schriften hingewiesen:

(1) DE 329 672 A
(2) Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis, 1979, Band 6, Teil
C, S 268 bis 272

7) DE 39 15 535 A1
8) WO 98/40086 A2.

(3) SOFW-Journal, 1995, 7, S 486 bis 489

(4) Pharmazeutische Zeitung, 1955, 140(48), S 4 bis 11
(5) SOFW-Journal, 1992, 16, S 1008 bis 1019

(6) WO 99/02128 A1

(

(

Gegen den Beschlul® richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie vertritt
sinngemal die Auffassung, das von ihr beschriebene Verfahren und die von ihr
mit der Hautcreme angegebene Kombination von Merkmalen seien neu, beruhten
auf einer erfinderischen Tatigkeit und seien auch ausfuhrbar. Dazu reicht sie ein
aus zwei "Merkmalskomponenten" bestehendes Ausfuhrungsbeispiel ein. Im Zu-
sammenhang damit flhrt sie aus, dal® - wie zu ersehen sei - fir den Fachmann
keine Hindernisse hinsichtlich der Ausflhrbarkeit bestanden. Im Ubrigen seien die

in der Rezeptur angegebenen Mengen weder verbindlich noch zwingend und



weitere Modifikationen mdglich. Im weiteren rugt sie unter Hinweis auf § 73 (4)
PatG, dal} die Beschwerde nicht vor Ablauf von einem Monat seit deren Einrei-

chung dem Bundespatentgericht vorgelegt worden sei.

Sie beantragt sinngemag,

das nachgesuchte Patent zu erteilen und die Beschwerdegeblhr

zurickzuzahlen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig (§ 73 PatG). Sie mulite in der Sache
aber deshalb erfolglos bleiben, weil das Patentamt im Ergebnis zu Recht die Pa-

tentanmeldung zurtiickgewiesen hat.

Die formale Zulassigkeit des geltenden Anspruches 1 kann dahin gestellt bleiben.
Es kann ferner dahin gestellt bleiben, ob die Ausfuhrbarkeit gegeben ist und es
braucht auch nicht darauf eingegangen zu werden, ob der beanspruchten Haut-
creme noch Neuheit zukommt, weil ihre Bereitstellung jedenfalls nicht auf einer er-

finderischen Tatigkeit beruht.

Der Anmeldung liegt das Problem zugrunde, dal} bei der Anwendung bekannter
Hautcremen zusatzlich kosten- und zeitaufwendige Gesichtsmassagen oder Mas-
sagen erforderlich sind, um die Durchblutung der Haut also die Anregung des
Kreislaufes zu fordern und zur notwendigen Selbstreinigung und Re-generation

der Haut anzuregen (vgl Erstunterlagen Beschreibung S 1 Abs 1).



Als Loésung wird ein Verfahren zur Fertigung einer Creme oder Salbe vorgeschla-
gen. Beansprucht wird dieses aber nur mit den stoffichen Merkmalen der herge-
stellten Creme, namlich mit den Komponenten Wirkstoff/Tinktur aus der Trigonella
Foenum graecum L. und &therische Ole. Ubereinstimmend damit ist auch der
geltende Patentanspruch 1 auf die Hautcreme selbst gerichtet. Gegenstand der
vorliegenden Anmeldung und Losung des der Anmeldung zugrunde liegenden
Problems ist daher nach Auffassung des Senates eine Hautcreme, die eine Wirk-
stofftinktur aus der Trigonella Foenum graecum L. sowie &therische Ole enthalt

(vgl Erstunterlagen Anspriche 1 und 2 iVm Beschreibung S 1 Abs 1 und 2).

Den nachstliegenden Stand der Technik stellt die Entgegenhaltung (6) dar, geman
der Hautcremen, die Trigonella Foenum enthalten, mit der Zielsetzung angewen-
det werden, der Bildung von Falten entgegenzuwirken, die Feuchtigkeit der Haut
zu erhalten und Hautunreinheiten wie zB Akne oder Ekzeme zu lindern. Gleichzei-
tig vermittelt (6) auch die Lehre, dal} Trigonella Foenum selbst regenerierende Ei-
genschaften gegentber den Epidermiszellen der Haut besitzt und in der Kosmetik
zur Behandlung trockener Haut verwendet wird (vgl Anspriiche 1, 3, 17 bis 19 iVm
Beschreibung S 3 Abs 5, S4 Abs 1 und 5, S5 Abs 1, S 6 Abs 4 und 5, sowie S 8
Abs 3 bis S 9 Abs 4).

Mit der vorliegenden Anmeldung wird nun eine Hautcreme beansprucht, die im
Unterschied zu (6) neben Trigonella Foenum graecum L. auch &therische Ole ent-
halt. Von atherischen Olen ist aber nicht nur bekannt, daR sie eine tonisierende
und durchblutungsférdernde Wirkung besitzen, dh zur Regeneration und Selbst-
reinigung der Haut anregen (vgl zB (4) S 8 li Sp Abs 1 sowie S 9 Tabelle 2 "Ros-
mary extract"). Der Entgegenhaltung (8) ist dariber hinaus die Lehre zu entneh-
men, dal® sie gemeinsam mit Trigonella Foenum graecum L. in topisch anwendba-
ren, medizinischen und kosmetischen Zubereitungen zur Hautpflege verwendet
werden kénnen. Dabei werden im Zusammenhang mit den &therischen Olen auch
die anmeldungsgemaR verwendeten Ole Rosmarindl, Zitronendl und Teebaumél
genannt (vgl Anspruche 1, 2, 4, 5 10 und 12 iVm Beschreibung S 9 Abs 4, S 10



Abs 1, 3 und 4, S 11 Abs 2, 3 und 5 sowie S 13 Tabelle 1 und S 14 Tabelle 2).
Angesichts dieses Standes der Technik kann es nicht mehr als erfinderische Lei-
stung angesehen werden, wenn der Fachmann nun auf der Suche nach einer
Hautcreme, die die Durchblutung der Haut anregen und damit die Regeneration
fordern soll, entsprechend der mit (8) vermittelten Lehre atherische Ole neben Tri-
gonella Foenum graecum L. auch in einer Creme einsetzt. Die angestrebten Wir-
kungen waren fur ihn namlich zu erwarten gewesen, nachdem nicht nur beide in
Rede stehenden Komponenten auf die Haut eine regenerierende bzw durchblu-
tungsférdernde Wirkung ausuben, sondern auch, nachdem bereits flr eine Haut-
creme, die keine atherischen Ole aber Trigonella Foenum graecum L. enthalt, jene
Wirkungen beschrieben werden, die nach der vorliegenden Anmeldung mit der
beanspruchten Creme gleichfalls erzielt werden sollen, namlich eine Regeneration
der Haut, eine Faltchenglattung, eine Linderung von Hautunreinheiten und eine
Beseitigung von Fehlfunktionen wie zB trockener Haut (vgl (6) Anspriche 17 bis
19 iVm Beschreibung S 3 Abs 5, S 4 Abs und S 6 Abs 5 sowie Erstunterlagen S 1
Abs 3). Inwiefern sich nun aber die beanspruchte Hautcreme, die im Ubrigen be-
liebig sowohl in Bezug auf die Mengenverhaltnisse als auch in Bezug auf die wei-
teren Komponenten zusammengesetzt sein kann, vom Stand der Technik durch
eine besondere, bisher nicht beschriebene Wirkung unterscheiden konnte, ist nicht
ersichtlich. Um eine solche Wirkung zu erreichen, mogen insbesondere ausge-
wahlte Mengenverhaltnisse erforderlich sein. Mengenangaben im Zusammenhang
mit den Wirkstoffen sind aber mit den urspriinglich eingereichten Unterlagen nicht

offenbart worden.

Das mit der Beschwerdebegrindung eingereichte Ausflhrungsbeispiel ist nicht
dazu geeignet, die erfinderische Tatigkeit zu begriinden, denn eine Hautcreme,
die aus zwei getrennten, nacheinander anzuwendenden Komponenten besteht, ist

so nicht ursprunglich offenbart.

Der nach Anspruch 1 beanspruchten Hautcreme kommt infolgedessen keine Pa-

tentfahigkeit zu. Dieser Anspruch ist daher nicht gewahrbar.



Der hiervon abhangige Anspruch 2, der im Ubrigen gleichfalls keine konkreten An-
gaben zur Zusammensetzung der Hautcreme enthalt, mul® sein Schicksal teilen,
weil Uber den Antrag der Patentinhaberin nur insgesamt entschieden werden

kann.

FUr den Senat sind daher keine Grunde ersichtlich, die zur Aufhebung des ange-

fochtenen Beschlusses fiihren konnten.

Die von der Anmelderin gerlgte verspatete Vorlage der Beschwerde an das Bun-
despatentgericht hat keine verfahrensrechtliche Bedeutung, da es sich bei der im
PatG § 73 Abs 4 Satz 3 genannten Vorlagefrist um eine uneigentliche Frist han-
delt, deren Versdumung oder Nichteinhaltung sanktionslos bleibt (vgl Benkard
9. Aufl § 73 Rdn 55; GRUR 1985 S 373 — Abhilfe VI).

FUr eine Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr besteht kein Grund, weil an der
Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt nichts zu beanstan-

den ist und andere Billigkeitsgrinde weder geltend gemacht noch erkennbar sind.
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 Procksch-Ledig Gerster
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