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Synergistische Effekte, die Uber die blofle Summenwirkung einer aus mehreren
Stoffen zusammengesetzten Mischung hinausgehen, kdnnen als Anzeichen fiur er-
finderische Tatigkeit gewertet werden. War die Kombination dem Fachmann durch
den Stand der Technik nahegelegt, vermag ein zusatzlicher, wenn auch unerwarteter
und Uberraschender Effekt die erfinderische Leistung der Kombination allein nicht zu

begriinden.

BGH, Urt. v. 10. Dezember 2002 - X ZR 68/99 - Bundespatentgericht



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mindliche Ver-
handlung vom 10. Dezember 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis,
die Richter Prof. Dr. Jestaedt und Scharen, die Richterin Muihlens und den
Richter Dr. Meier-Beck

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 5. November 1998 verkindete
Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatent-

gerichts wird auf Kosten der Beklagten zurlickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten européaischen Patents 0 555 460 (Streitpatents), das am
25. August 1992 unter Inanspruchnahme der Prioritat der franzdsischen Pa-
tentanmeldung vom 29. August 1991 angemeldet worden ist. Das in der Verfah-
renssprache Franzoésisch veroffentlichte Streitpatent, das beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt unter der Nummer 692 02 759 gefuhrt wird, betrifft ein
"Kosmetisches Sonnenschutzmittel” und umfal3t 23 Patentanspriche.

Die Patentanspriiche 1 und 23 in der erteilten Fassung lauten in deut-

scher Ubersetzung:



"1.

23.

Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 mittelbar oder unmittel-

Die Klagerin hat gegen die Patentanspriiche 1 bis 6 und 12 bis 23 Teil-

In der miindlichen Verhandlung hat die Beklagte eine neue Fassung der

Kosmetische Filter-Zusammensetzung, dadurch gekennzeich-
net, dal® sie, in einem kosmetisch geeigneten Tragermedium,
mindestens ein Nanopigment von Metalloxiden, ausgewahlt aus
Oxiden des Titans, Zinks, Cers, Zirkons, Eisens oder aus deren
Mischungen, mit einem mittleren Durchmesser von weniger als
100 nm und mindestens einen aus fettloslichen Polymeren mit
Kohlenwasserstoffstruktur und aus Polymeren mit Siloxan-
Struktur polymeren Tréger mindestens einer ultraviolette
Strahlungsanteile absorbierenden Gruppierung enthalt.

Kosmetisches Verfahren zum Schutz der menschlichen Haut
und der Haare vor ultravioletter Strahlung von Wellenlangen
von 280 bis 400 nm, dadurch gekennzeichnet, dal3 man auf die
Haut oder die Haare eine wirksame Menge einer kosmetischen
Zusammensetzung gemal3 jedem der Anspriiche 1 bis 22 auf-
tragt.”

bar zuriickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 22 wird auf die Streitpatentschrift

verwiesen.

nichtigkeitsklage erhoben, soweit diese kosmetische Zusammensetzungen be-
treffen, die als polymeren Tréager allein ein Polymer mit Siloxan-Struktur ent-
halten. Die Klagerin hat geltend gemacht, in diesem Umfang seien die Gegen-
stédnde des Streitpatents nicht neu und beruhten nicht auf erfinderischer Tatig-

angegriffenen Patentanspriiche 1 bis 6 und 12 bis 23 Uberreicht.

Die Klagerin hat beantragt,

das europaische Patent 0 555 460 im Umfang der Patentanspri-
che 1l bis 6 und 12 bis 23 mit Wirkung fur die Bundesrepublik



Deutschland insoweit fur nichtig zu erklaren, als sie Uber den Um-
fang der in der mindlichen Verhandlung Uberreichten Patentan-
spriche 1 bis 6 und 12 bis 23 hinausgehen.

Die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten und das Streitpatent

hilfsweise in beschranktem Umfang verteidigt.

Das Bundespatentgericht hat der Teilnichtigkeitsklage stattgegeben und
das Streitpatent fur nichtig erklart, soweit dieses Uber die Anspriche in der

neuen Fassung hinausgeht.

Mit ihrer Berufung hat die Beklagte das Streitpatent entsprechend ihren
bisherigen Hilfsantrdgen im Umfang ihrer (neu formulierten) Anspriche 24 bis
38 verteidigt und beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Urteils und unter Abweisung
der Klage im tbrigen das europaische Patent 0 555 460 im Umfang
der neuen Patentanspriche 1 bis 38 aufrechtzuerhalten, und zwar
die Anspriche 24 bis 38 in folgender Fassung:

24. Kosmetische Filter-Zusammensetzung,
dadurch gekennzeichnet, dal sie, in einem kos-
metisch geeigneten Tragermedium, mindestens ein Nanopig-
ment von Metalloxiden, ausgewahlt aus Oxiden des Titans,
Zinks, Cers, Zirkons, Eisens oder aus deren Mischungen, mit
einem mittleren Durchmesser von weniger als 100 nm,

und mindestens ein Polymer mit Siloxanstruktur, das minde-
stens eine ultraviolette Strahlungsanteile-absorbierende Grup-
pierung tragt, enthalt,

wobei das Polymer mit Siloxan-Struktur ein Diorganpolysiloxan
ist, das in seinem Molekil mindestens eine Einheit der Formel
aufweist:



25.

26.

27.

28.

R’a
|
X-Si-0 3-a (VI
2
worin gilt:
R' bedeutet eine gesattigte oder ungesattigte Cji-z0-
Kohlenwasserstoffgruppe, eine halogenierte Cis-

Kohlenwasserstoffgruppe oder eine Trimethylsilyloxygruppe,

a =1 oder 2,

X =-A-Y,

worin A ein aliphatischer oder aromatischer zweiwertiger Koh-
lenwasserstoffrest mit mindestens zwei Kohlenstoffatomen ist,
der gegebenenfalls ein oder mehrere Sauerstoffatome aufweist,
und

Y den Rest eines Molekils darstellt, das die UV-Strahlung fil-
tert, welcher ein 2-(2'-Hydroxyphenyl)benztriazolrest ist, der
nicht substituiert ist oder an einem der aromatischen Kerne
Ci.s-Alkyl-, C,s-Alkenyl-, Halogen-, Alkoxy-, Carboxy-, Hydroxy-
oder Amino-Substituenten aufweist.

Kosmetische Zusammensetzung gemalf3 Anspruch 24,
dadurch gekennzeichnet, dal die Nanopigmente
der Metalloxide einen Durchmesser von 5 bis 50 nm aufweisen.

Kosmetische Zusammensetzung gemalf Anspruch 24 oder 25,
dadurch gekennzeichnet, daR das Metalloxid Ti-
tanoxid ist.

Kosmetische Zusammensetzung gemal jedem der Anspriche
24 bis 26,

dadurch gekennzeichnet, da das Nanopigment
der Metalloxide ein umhulltes Pigment ist, das einem oder meh-
reren Oberflachenbehandlungsverfahren chemischer, elektroni-
scher, mechanochemischer oder mechanischer Art mit Verbin-
dungen unterzogen worden ist, die aus Aminosauren, Bienen-
wachs, Fettsauren, Fettalkoholen, anionischen oberflachenakti-
ven Mitteln, Lecithinen, Natrium-, Kalium-, Zink-, Eisen- oder
Aluminiumsalzen von Fettsauren, Metallalkoxiden, Polyethylen,
Siliconen, Proteinen, Alkanolaminen, Siliziumoxiden, Metalloxi-
den und aus Natriumhexametaphosphat ausgewahlt sind.

Kosmetische Zusammensetzung gemaf Anspruch 27,



29.

30.

31.

32.

dadurch gekennzeichnet,b dal das umhillte Na-
nopigment aus Metalloxiden ein Pigment aus Titanoxid ist, das
mit Kieselsaure, Kieselsaure und Aluminiumoxid, Kieselsaure
und Eisenoxid, Aluminiumoxid und Silicon, Aluminiumoxid,
Aluminiumoxid und Aluminiumstearat, Aluminiumoxid und Alu-
miniumlaurat, Eisenoxid und Eisenstearat, Zinkoxid und Zink-
stearat, Kieselsaure und Aluminiumoxid und Silicon, Kieselsau-
re und Aluminiumoxid und Aluminiumstearat und Silicon,
Triethanolamin, Stearinsaure oder mit Natriumhexame-
taphosphat umhllt ist.

Kosmetische Zusammensetzung gemall jedem der Anspri-
che 24 bis 28,

dadurch gekennzeichnet, dal sie 0,1 bis 15 vor-
zugsweise 0,5 bis 10 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht
der Zusammensetzung, mindestens eines Nanopigments aus
Metalloxiden enthélt.

Kosmetische Zusammensetzung gemald einem der Anspri-
che 24 bis 29,

dadurch gekennzeichnet, dal das Diorganopoly-
siloxan zusatzlich Einheiten mit der Formel umfalf3t:

R'a
O
Rp-SiO4-b (VII) und Z-Si-O3-a (V)
2 2

worin R und a die in Anspruch 12 angegebenen Bedeutungen
haben, b eine ganze Zahl gleich 1, 2 oder 3 ist, Z = -O-Y, worin
Y dieselbe Bedeutung wie in Anspruch 12 hat, und wobei min-
destens 40 % der Anzahl der Reste R' den Methylrest bedeu-
ten.

Kosmetische Zusammensetzung gemall jedem der Anspri-
che 24 bis 30,

dadurch gekennzeichnet , da sie ein Polydi-
methylsiloxan mit gepfropfte(m)(n) 2-(3'-Trimethylen-5'-methyl-
2'-hydroxyphenyl)benztriazol-Rest(en) enthalt.

Kosmetische Zusammensetzung gemald jedem der Anpri-
che 24 bis 31,



33.

34.

35.

36.

dadurch gekennzeichnet, dal sie 0,1 bis 15 vor-
zugsweise 0,5 bis 10 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht
der Zusammensetzung, mindestens eines polymeren Filter-
stoffes mit Siloxan-Struktur enthalt.

Kosmetische Zusammensetzung gemalRl jedem der Anspri-
che 24 bis 32,

dadurch gekennzeichnet,b dal das Gewichtsver-
haltnis Nanopigment(e)/polymere(r) Filterstoff(e) 0,1 bis 10 und
vorzugsweise 0,5 bis 5 betragt.

Kosmetische Zusammensetzung gemall jedem der Anspri-
che 24 bis 33,

dadurch gekennzeichnet , dal sie eine Zusam-
mensetzung zum Schutz der menschlichen Haut oder ein Son-
nenschutzmittel darstellt und in Form einer Lotion, verdickten
Lotion, eines Gels, Ols, einer blaschenartigen Dispersion, einer
Creme, Milch, eines Puders, Feststoffstdbchens, Schaums oder
eines Spray-Produkts vorliegt.

Kosmetische Zusammensetzung gemall jedem der Anspri-
che 24 bis 33,

dadurch gekennzeichnet , dal sie eine Zusam-
mensetzung zum Schminken der Wimpern, Augenbrauen oder
der Haut darstellt und in fester oder pasteuser, wasserfreier
oder wassriger Form einer Emulsion, Suspension oder bla-
schenartigen Dispersion vorliegt.

Kosmetische Zusammensetzung gemall jedem der Anspri-
che 24 bis 33 zur Verwendung zum Schutz der Haare vor ultra-
violetten Strahlen,

dadurch gekennzeichnet,h dal sie in Form eines
Shampoo, einer Lotion, eines Gels oder einer Zusammenset-
zung zur Spulung, zur Aufbringung vor oder nach einer Sham-
poonierung, vor oder nach einer Farbung oder Entfarbung, vor,
bei oder nach einer Dauerwelle oder einem Ausfrisieren, in
Form einer Lotion oder eines Gels zum Frisieren oder Behan-
deln, einer Lotion oder eines Gels zum Birsten oder zur Wel-
lengebung, eines Lacks fur die Haare, einer Zusammensetzung
zur Dauerwelle oder zum Ausfrisieren, zur Farbung oder Ent-
farbung der Haare vorliegt.



37. Kosmetische Zusammensetzung gemald jedem der Anspri-
che 24 bis 36,
dadurch gekennzeichnet, dal sie zusatzlich kos-
metische Hilfsstoffe enthalt, ausgewahlt aus Fettkdrpern, orga-
nischen Ldsungsmitteln, Siliconen, Verdickungsmitteln, weich-
machenden Mitteln, solaren Filterstoffen fur UV-A, UV-B oder
eine lange Wellenbande, Antischaummittelen, hydratisierenden
Mitteln, Parfim-Produkten, Konservierungsstoffen, oberfla-
chenaktiven Mitteln, Beladungsmitteln, Sequestriermitteln,
anionischen, kationischen, nicht-ionischen oder amphoteren
Polymeren oder aus deren Mischungen, Treibmitteln, alkalisch
oder sauer machenden Mitteln, Farbemitteln und aus Pigmen-
ten von Metalloxiden mit einer Korngrof3e von 100 bis
20000 nm.

38. Kosmetisches Verfahren zum Schutz der menschlichen Haut
und der Haare vor ultravioletter Strahlung von Wellenlangen
von 280 bis 400 nm,
dadurch gekennzeichnet,h dal man auf die Haut
oder die Haare eine wirksame Menge einer kosmetischen Zu-
sammensetzung gemalR jedem der Anspriche 24 bis 37 auf-
tragt.

Die Klagerin bittet um Zuriickweisung des Rechtsmittels.

Prof. Dr. L.
, hat als gerichtlicher Sachverstandiger ein schriftliches Gutachten
erstattet, das er in der mundlichen Verhandlung erlautert und ergénzt hat. Die
Beklagte hat ein Privatgutachten von Dr. J. F. sowie Versuchsprotokolle

vorgelegt.



Entscheidungsgriinde:

Gegenstand des Berufungsverfahrens sind ausschliel3lich die von der
Beklagten neu formulierten Patentanspriiche 24 bis 38 des Streitpatents. Sie
waren Gegenstand der im Verfahren vor dem Bundespatentgericht gestellten
Hilfsantrage der Beklagten und sind gegentber dem Ausspruch der Teilnichtig-
erklarung des Bundespatentgerichts weiter eingeschrankt. Soweit die Beklagte
das Urteil des Bundespatentgerichts nicht angefochten hat, verbleibt es bei der
Teilnichtigerklarung des Streitpatents. Die Berufung der Beklagten hat keinen

Erfolg.

I.1. Das Streitpatent betrifft eine kosmetische Zusammensetzung, die ul-
traviolette Strahlung filtert und die in Abmischung mindestens ein Nanopigment

eines Metalloxids sowie mindestens ein fettldsliches Polymer enthalt.

Die nicht sichtbare ultraviolette Strahlung der Sonne (UV-Licht) schadigt
bei langerer Einwirkung die Haut. Fir die typische Erscheinung des "Sonnen-
brandes” (Hautrotung, Erythem) sind in erster Linie die kirzerwelligen, energie-
reichen UV-B-Strahlen verantwortlich (280 bis 320 nm). Das langerwellige,
energiedrmere UV-A-Licht (320 bis 400 nm) kann allerdings auf Grund seiner
hoheren Intensitat zu Langzeitschdden fuhren, die kurzfristig nicht offenbar
werden, wie Hautalterung, chronische Lichtschdden und Hautkrebs. Seit lan-
gem wird hoher Schutz im UV-B-Bereich gefordert, da durch die Verringerung
der Ozonschicht UV-Strahlen verstarkt auf die Erdoberflache auftreffen und
auch UV-B-Strahlen Langzeitschaden verursachen kdnnen. Zum Schutz gegen
UV-A-Strahlen waren bisher organische Filter bekannt. Es wurde befirchtet,
dal3 diese organischen Substanzen bei einer Konzentrationserhéhung zum

Zwecke eines verstarkten Schutzes in merklichen Mengen die Haut passieren
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und vom Gesamtorganismus resorbiert werden konnten. Mdogliche uner-

wiinschte Wirkungen fir den Anwender waren nicht auszuschlief3en.

Nach den Angaben der Streitpatentschrift (S. 2 Z. 3 bis 8 der deutschen
Ubersetzung) sind Sonnenschutzmittel auf der Basis polymerer siloxanischer
Tragerstoffe bekannt, die den ultravioletten Anteil absorbieren und den Vorteil
aufweisen, das Eindringen der Filterstoffverbindungen in den Organismus her-
abzusetzen und sogar zu unterdriicken. Ebenso bekannt sind kosmetische Zu-
sammensetzungen, die Metalloxide wie z.B. Titanoxid enthalten (S. 2 Z. 9 bis
11) und infolge ihrer Diffusions- und Reflexionseigenschaften tber einen gro-
Ren Bandbereich als Sonnenschutzmittel geeignet sind. Solche Zusammenset-
zungen haben jedoch den Nachteil, daf?3 ihre Wirksamkeit gegen ultraviolette
Strahlungen bei empfindlicher oder kontinuierlich der Sonnenstrahlung ausge-
setzter Haut unzureichend ist (S. 2 Z. 11 bis 17).

2. Das Streitpatent will eine kosmetische Zusammensetzung zur Verfu-
gung stellen, die eine verbesserte Schutzwirkung gegeniber ultravioletter
Strahlung in einem Wellenlangen-Bereich von 280 bis 400 nm (UV-B- und
UV-A-Bereich) aufweist, und ein Verfahren hierzu.

3. Patentanspruch 24 beschreibt eine kosmetische Filterzusammenset-

zung,

Q) die in einem kosmetisch geeigneten Tréagermedium
mindestens ein Nanopigment von Metalloxiden enthalt,

(1.2) das ausgewahlt ist aus Oxiden des Titans, Zinks, Cers,
Zirkons, Eisens oder aus deren Mischungen,

(1.2) mit einem mittleren Durchmesser von weniger als
100 nmund

(2) die mindestens ein Polymer mit Siloxanstruktur enthalt,

(2.2) das mindestens eine ultraviolette Strahlungsanteile ab-

sorbierende Gruppierung tragt,
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(2.2) wobei das Polymer mit Siloxan-Struktur ein Diorganpo-
lysiloxan ist,
(2.3) das in seinem Molekil mindestens eine Einheit der

Formel aufweist

R'a
0
X-Si-O 3-a (VI)

worin gilt:

(2.3.1) R' bedeutet eine gesattigte oder ungesattigte
Ci-30-Kohlenwasserstoffgruppe, eine  halogenierte
Ci-s-Kohlenwasserstoffgruppe oder eine Trimethylsi-
lyoxygruppe,

(2.3.2) a =1 oder 2,

(2.3.3) X =-A-Y,

(2.3.3.1) worin A ein aliphatischer oder aromatischer zweiwerti-
ger Kohlenwasserstoffrest mit mindestens zwei Kohlen-
stoffatomen ist, der gegebenenfalls ein oder mehrere
Sauerstoffatome aufweist, und

(2.3.3.2) Y den Rest eines Molekils darstellt, das die UV-
Strahlung filtert,

(2.3.3.2.1) welcher ein 2-(2'-Hydroxyphenyl)benztriazolrest ist, der
nicht substituiert ist oder

(2.3.3.2.2) an einem der aromatischen Kerne Cj.g-Alkyl-, C,s-
Alkenyl-, Halogen-, Alkoxy-, Carboxy-, Hydroxy- oder
Amino-Substituenten aufweist.

4. Nach den Uberzeugenden Ausfihrungen des gerichtlichen Sachver-
standigen erkannte der Durchschnittsfachmann, ein Diplomchemiker, Pharma-
zeut oder Diplom-Biologe, der sich in das spezielle Fachgebiet der Kosmetik
(Kosmetologie) intensiv eingearbeitet hat, dal} Patentanspruch 24 des Streit-
patents das technische Problem eines erwiinschten hohen UV-Schutzes durch
Kombination von zwei Komponenten Igst: Als (anorganischer) UV-B-Filter wer-
den partikulare Metalloxide, z.B. Oxide des Titans, Zinks, Cers, Zirkons, Eisens
oder aus deren Mischungen, mit einem mittleren Durchmesser von weniger als

100 nm (Nanopigmente) in einem kosmetisch geeigneten Tragermedium einge-
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setzt. Derartige Metalloxide zahlen zu den Substanzen, die nicht in gel6ster,
sondern in partikularer Form den Lichtschutz erbringen. Die hochdispersiven
Metalloxide bewirken Reflexion, Absorption und Streuung der UV-Strahlen, wo-
bei Teilchengrdlen Uber 100 nm zur Reflexion des einstrahlenden Lichts und
TeilchengréRen von weniger als 100 nm zur Absorption oder Streuung fihren.
Wie der Gutachter Dr. F. in seinem Gutachten (S. 5 f. der deutschen Uber-
setzung) verdeutlicht hat, verandert eine Verminderung der TeilchengréfRe die
Absorptionskurve. Mit verringerter Teilchengrof3e vermindert sich die Absorption
des sichtbaren Lichts; die UV-A-Absorption nimmt ab und die UV-B-Absorption
zu. Titandioxid, wie im Streitpatent beschrieben, ist deshalb als tiberwiegendes

UV-B-Sonnenschutzmittel mit Breitbandspektrumschutz zu klassifizieren.

Als zweite Komponente wird ein (organischer) Polymer-Sonnenschutz-
filter mit Siloxan-Struktur (C-Si-O) vom Typ des Diorganopolysiloxan eingesetzt,
das z.B. als chemisch daran gebundenen Chromophor das UV-Filtermolekdl
2-(2'-Hydroxyphenyl)benztriazol oder Derivate davon (im folgenden als Benz-
triazol bezeichnet) tragt. Der organische Polymer-Sonnenschutzfilter ist eben-
falls ein Breitbandsonnenschutzmittel in den UV-A- und UV-B-
Wellenlangenbereichen; er ist aufgrund seiner Polymerstruktur in oligen, li-
pophilen Tragern einschliel3lich Silikondlen l6slich und erreicht die volle UV-
Absorption nur in geldstem Zustand. Er zeigt eine gute Haftung auf der Haut

und wird vom Kdorper nicht resorbiert.

Durch das Mischen der beiden Breitbandsonnenschutzmittel kommt es
zu einer Uberlagerung der beiden Absorptionsbereiche und infolgedessen zu
einer Verstarkung der Schutzwirkung. Gleichzeitig wird durch die spezielle Wahl
der organischen Polymere mit Siloxan-Struktur eine unerwinschte Resorption
weitgehend vermieden. Die organischen Polymere werden infolge ihrer Mole-
kiulgroRe auch in geldstem Zustand nicht durch die Haut resorbiert. Nanopig-
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mente von Metalloxiden werden ebenfalls nicht vom Organismus aufgenom-

men.

Die vorgeschlagene Kombination verbessert den Ausfihrungen des ge-
richtlichen Sachverstéandigen zufolge den Schutz mit organischen Polymeren.
Da die optimale UV-A-Absorption nur von gelésten Molekilen erreicht wird,
kénnen mit dem beanspruchten Polymer hohere Konzentrationen und damit ei-
ne verbesserte Schutzwirkung erzielt werden. Als Folge kdnnen in Zusammen-
setzungen die beiden Filtersubstanzen in ihrer Konzentration herabgesetzt wer-

den. Die Kombinationspraparate besitzen eine besonders hohe Effektivitat.

Il. 1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 24 des Streitpatents ist neu
(Art. 52 EPU). In keiner der in das Verfahren eingefiihrten Entgegenhaltungen
wird die erfindungsgemalle Lehre vollstandig beschrieben.

2. Die Lehre des Patentanspruchs 24 beruht allerdings nicht auf erfinde-
rischer Tatigkeit (Art. 56 EPU). Der Senat ist aufgrund des Gutachtens des ge-
richtlichen Sachverstandigen und dessen Erlauterung sowie dessen Erganzun-
gen, des Gutachtens von Dr. F. |, aufgrund des Vorbringens der Parteien und
des Ergebnisses der mundlichen Verhandlung zu der Uberzeugung gelangt,
dall die Kombination von zwei bekannten Breitbandsonnenschutzmitteln mit
Sonnenschutzwirkung sowohl im UV-B- als auch im UV-A-Wellenbereich, nam-
lich eines anorganischen UV-Filters mit kolloidalen Metalloxiden und eines or-
ganischen UV-Absorbers gemald Patentanspruch 24, dem einschlagigen Fach-

mann am Prioritatstag ohne erfinderisches Bemiihen nahegelegt war.

a) Metalloxide, vornehmlich Titandioxid mit einer durchschnittlichen Teil-
chengrofRe von 200 nm oder mehr, die auf der Haut eine weil3e Schicht zu-

ricklassen, wurden viele Jahre als Sonnenschutz verwendet. Der Fachwelt war
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am Prioritatstag des Streitpatents aus dem Stand der Technik bekannt, daf3 die
bekannte, aber kosmetisch nicht akzeptable Weil3farbung durch Verringerung

der mittleren Teilchengrdf3e der Metalloxid-Pigmente vermieden werden kann.

Die US-amerikanische Patentschrift 5,032,390 beschreibt kosmetische
Mittel gegen Sonnenbrdune mit Metalloxid-Pigmenten des Zinks und Titans.
Dabei wird hervorgehoben, daf? "feines" Zinkoxid mit mittlerer Teilchengrdl3e
von 70 bis 300 nm und Titanoxid mit mittlerer Teilchengré3e von 30 bis 70 nm
als UV-Absorber geeignet sind und zugleich in Zubereitungen den Vorteil der
Transparenz bieten. Es wird ausgefuhrt (S. 7 der Ubersetzung), das Titanoxid
mit einer mittleren TeilchengroRe von 40 bis 70 nm zeige zusatzlich zum Schutz
im UV-B-Bereich eine erhohte Absorption und Streuung der Strahlen im UV-A-
Bereich nahe 320 nm. Dies wird in Figur 5 der US-Druckschrift bestéatigt. Wenn
die dargestellten Kurven auch nicht mathematisch exakt seien, wie der gericht-
liche Sachverstandige dargelegt hat, so kdonne der Fachmann Figur 5 doch das
Prinzip entnehmen, dal3 bei zunehmender TeilchengréRe (von 15 nm bis
75 nm) der Hochstpunkt der Absorption aus dem UV-B-Bereich in den UV-A-
Bereich verlagert werde. Bei einer Teilchengréf3e von 75 nm liegt namlich der
Hochstpunkt der Absorption bereits im UV-A-Bereich; bei kleineren Partikelgro-
Ben, die ebenfalls von den geltenden Patentansprichen des Streitpatents um-
faldt sind, liegen die Maxima noch im Bereich von weniger als 320 nm Wellen-
lange und damit im UV-B-Bereich. Diese Abhangigkeit der Absorption von der
TeilchengréRe des Titandioxids und die Verschiebung der Aktivitatspeaks vom
UV-B-Bereich zum UV-A-Bereich bei zunehmender TeilchengroRe wird in Fi-
gur 3 des Gutachten von Dr. F. bestatigt (S. 6 der Ubersetzung).

Der mit der Verwendung von mikrofeinen Metalloxid verbundene Vorteil
der Transparenz bei Sonnenschutzmitteln wird auch in der PCT-Anmeldung
WO 90/11067 beschrieben, welche die Verwendung von Titandioxid mit einer
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mittleren Primarteilchengrof3e von etwa 15 nm und von mindestens einer weite-
ren Qualitat Titandioxid mit einer mittleren Primarteilchengrol3e zwischen etwa
30 bis 50 nm in einem kosmetischen Trager vorschlagt: Diese Zusammenset-
zungen seien auf der Haut im wesentlichen transparent. Grof3ere Partikel seien
wegen der Erscheinung der "Weil3e" ungeeignet. Das beschriebene Produkt
liefere transparente Praparate (S. 1 und 3), die fur den Verbraucher in astheti-
scher Hinsicht akzeptabel seien. Sonnenschutzmittel mit einem relativ hohen
Anteil an Titandioxid, beispielsweise zwischen 5 und 30 %, bewirkten einen
ausreichenden Schutz gegen UV-A- und UV-B-Strahlen und seien sogar zur
Behandlung von Patienten geeignet, die unter durch Lichteinwirkung bedingten
Hautausschlagen litten (S. 9 f.). Ebenso schildert die Druckschrift "Degussa,
Schriftenreihe Pigmente: Hochdisperse Metalloxide nach dem AEROSIL-Ver-
fahren, Nr. 56", Titandioxid P 25 mit einer mittleren Primarteilchengrél3e von et-
wa 21 nm besitze die Eigenschaften (S. 15), UV-Licht zu absorbieren und in
Flissigkeiten transparent zu sein. Es konne deshalb in kosmetischen und me-

dizinischen Sonnenschutzpraparaten eingesetzt werden (S. 28).

b) Der Fachmann, der sich zur Vermeidung der nicht akzeptierten Weil3-
farbung fir eine kleinere Teilchengrdl3e der Metalloxide entschlof3, konnte nach
den Uberzeugenden Ausfuihrungen des gerichtlichen Sachverstandigen aus den
genannten Druckschriften ohne weiteres entnehmen, daf3 er mit dem Vorteil der
Transparenz eines Sonnenschutzmittels zugleich einen verminderten Schutz
gegen ultraviolette Strahlen einhandelte und dal3 er deshalb zur Verbesserung
des Schutzes MalRnahmen ergreifen muf3te. Schon wegen der erkannten Ge-
fahr von Schaden durch UV-Strahlen sei der Fachmann veranlal3t gewesen,
Uber eine Optimierung des Schutzes nachzudenken. Einen ersten Hinweis er-
hielt der Fachmann aus der US-amerikanischen Patentschrift 5,032,390. Aus
dieser Druckschrift konnte er den Vorschlag entnehmen, Titanoxid und Zinkoxid

zu kombinieren, um dadurch einen verbesserten Breitbandschutz im gesamten
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Bereich der UV-Strahlen zu erzielen. Wahrend das Titanoxid mit einer mittleren
TeilchengréR3e von 40 bis 70 nm eine erhohte Absorption der Strahlen im UV-B-
Bereich nahe einer Wellenlange von 320 nm zeigt, erreicht Zinkoxid mit einer
mittleren Teilchengrdfe von 250 nm ein deutliches Absorptionsmaximum bei
einer Wellenlange nahe 370 nm im UV-A-Bereich (S. 7 der Ubersetzung). Der
Fachmann wird bei diesem Vorschlag allerdings auch den Nachteil erkannt ha-
ben, dal3 eine ausgesprochene UV-A-Filterwirkung erst ab héheren Teilchen-
groRen des Zinkoxids zu erwarten war, diese Teilchengrof3e aber wegen der
Weil3farbung gerade nicht erwiinscht war.

c) Verwarf der Fachmann diesen Weg wegen mangelnder Transparenz
der Substanz, so erhielt er auf der Suche nach einem geeigneten Filter fir den
UV-A-Bereich aus der PCT-Anmeldung WO 90/11067 einen Hinweis dahin, dal3
sich andere Sonnenschutzmittel in die Zusammensetzungen mit Titanoxid ein-
arbeiten lassen und dal} als geeignete weitere Sonnenschutzmittel monomere
organische Substanzen in Betracht kommen (S. 9), etwa Benzophenone. Einen
entsprechenden Ansatz enthalt auch die Degussa-Schrift, in der auf Kombina-
tionen mit organischen UV-Absorbern hingewiesen wird (S. 16).

Eine Konkretisierung des organischen UV-Absorbers fand der Fachmann
in der franzdsischen Offenlegungsschrift 2 657 351. Diese schlagt als geeigne-
ten organischen Filter kosmetische Zusammensetzungen mit Benztriazol vor.
Aus dieser Druckschrift erfuhr der Fachmann, als Chromophor Benzophenon
einzusetzen und chemisch mit dem Polymer Polysiloxan zu verknupfen, sowie
eine bessere Loslichkeit in lipophilen Tragern (Silikondl) vorzusehen (S. 1, Z. 5).
Ferner wird darauf hingewiesen, daf3 dieses Sonnenschutzmittel in Kombination
mit anderen UV-Filtern verwendet werden kann, zum Beispiel in Kombination
mit Titanoxid (Beispiel 2, S. 13, 14). Fir den einschlagigen Fachmann lag es

nahe, gerade diesen organischen Filter zu prifen und eine Kombination mit
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Nanopigmenten von Metalloxiden in Erwdgung zu ziehen. Wie der gerichtliche
Sachverstandige in Erganzung seines schriftichen Gutachtens in der mundli-
chen Verhandlung Uberzeugend ausgefuhrt hat, ist der Fachmann auf der Su-
che nach Verbesserung seiner Sonnenschutzmittel stets bestrebt, alle auf dem
Markt erhaltlichen, zugelassenen Hilfsstoffe, die als geeignete Filter in Frage
kommen, zu uberprifen. Dazu habe er sich die Anforderungen vor Augen fih-
ren missen, die an ein gutes Sonnenschutzpraparat gestellt werden: UV-
Absorption im UV-A- und UV-B-Bereich, hohe Effektivitat und geringe Gefahr
der Resorption. Dem Fachmann sei bewul3t gewesen, daf’ bei Vermeidung der
Weil3farbung eine einzige Filter-Substanz diesen Anforderungen nicht gentigen
konnte und dal3 die Kombination von mehreren Filtern zusatzliche Vorteile bot,
namlich die Uberlappung der UV-Absorptionsbereiche und damit bei niedrigerer
Konzentration der Einzelkomponenten eine erhdhte Gesamteffektivitat. Da be-
kannt gewesen sei, dal3 hohe Effektivitat bei 16slichen, d.h. nicht partikularen
Zusammensetzungen erzielt werden konne, und zwar dann, wenn mdglichst
wenig Substanz ungeldst, d.h. in dispergierter Form vorliege, habe es auf der
Hand gelegen, unter den organischen UV-A-Filtern (silikon-) 6llGsliche Substan-
zen auszuwahlen. Zur Vermeidung unerwiinschter Resorption des organischen
Filters sei ein polymerer Filterstoff in Betracht gekommen, weil dieser infolge
der Grof3e seiner Molekule nicht durch die Haut dringe. Der Fachmann habe
damit nach einem organischen Filter Ausschau halten missen, der die erstreb-
ten Eigenschaften vereinigte. Deshalb habe es fur ihn nahe gelegen, als orga-
nischen Filter das in der franzdsischen Offenlegungsschrift 2 657 351 offen-
barte Benztriazol mit den als geeignete UV-Filter vornehmlich im UV-B-Bereich
wirksamen, bekannten Metalloxiden mit einer PartikelgroRe von weniger als

100 nm (Nanopigmenten) zu kombinieren.
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d. Eine erfinderische Leistung folgt entgegen der Auffassung der Be-
klagten auch nicht aus einem "synergistischen" Effekt der nahegelegten Kombi-

nation.

aa) Die Beklagte hat zwar durch Vorlage von Versuchsprotokollen (Anla-
gen Jol und Jo5) einen synergistischen Effekt bei speziellen Filterkombinatio-
nen experimentell nachgewiesen. Der gerichtliche Sachverstandige hat in der
mundlichen Verhandlung eingerdumt, daf} sich in den untersuchten Féllen bei
der erfindungsgeméaflen Kombination ein Uberadditiver Effekt ergab. Er hat
weiter ausgefihrt, Effekte von Mischungen lagen zwar oftmals Gber den erwar-
teten Additionen der Einzelwirkungen der Komponenten. Hier sei aber eine
deutliche Auspragung vorhanden, die sich auch nicht aus der angewandten
Methode erklaren lasse. Deutlich werde dies aus den in der Anlage Jol Tabel-
le 2b beschriebenen Versuchen mit Titandioxid-Nanopigment (Metalloxid-
Pigment 2 = 50 nm) und Siloxanpolymer 1 (Benztriazol) (B4) im Vergleich zum
erfindungsgemafien Siloxanpolymer 2 (Cinnamat) (B5). Danach erreicht die Zu-
sammensetzung B1 mit 12 % (erfindungsgemaflRem) Pigment 2 allein einen
Sonnenschutz-Wert (SPF) von 17,4 (+/- 2,3). Bei der Zusammensetzung B2 mit
12 % (erfindungsgeméafiem) Siloxanpolymer 1 als alleiniger Wirksubstanz wird
ein SPF-Wert von 6,2 (+/- 0,5) gemessen. Bei Zusammensetzung B3 mit 12 %
(nicht erfindungsgeméaflem) Polysiloxan 2 (Cinnamat) allein, wird ein SPF-Wert
von 3,7 (+/- 0,6) gemessen. In der erfindungsgemafien Mischung B4 mit 10 %
Pigment 2 und 2 % Benztrialzol-Siloxanpolymer 1, d.h. mit einem Gesamtge-
wicht an Wirksubstanz von 12 %, liegt der SPF-Wert bei 28,7 (+/- 6,2); er ist viel
hoher als die SPF-Werte der Zusammensetzungen, welche die &quivalente
Konzentration (d.h. 12 %) der einzelnen Wirkkomponenten enthalten. Rein ad-
ditiv, so der gerichtliche Sachverstandige, sei fir diese Zusammensetzung ein
Sonnenschutzfaktor (SPF) von etwa 15,5 zu erwarten gewesen. Nach der Ta-
belle 2b trete beinahe eine Verdoppelung der Wirkung ein, wenn nur ca. 2 %
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des Nanopigments in B1 durch erfindungsgemales Siloxanpolymer 1 (Benz-
triazol) ausgetauscht werde. Bei dem nicht-erfindungsgemafen Siloxanpolymer
vom Cinnamat-Typ (Siloxan-polymer 2) habe der gemessene SPF bei 16,9 und
damit relativ nahe beim erwarteten additiven Wert von 15,2 gelegen. Verdeut-
licht werde der Synergismus der speziellen Mischungen in Figur 7 des Gutach-
tens F. (S. 11 der deutschen Ubersetzung), wobei davon auszugehen sei,
dal3 bei kontinuierlichem Ansteigen und Abfallen der SPF-Kurve der gekenn-

zeichnete Punkt in etwa den Maximalpunkt darstelle.

bb) Die Beklagte weist auch zutreffend darauf hin, nirgendwo im vorge-
legten Stand der Technik finde sich ein Hinweis, dal3 ein derartiger synergisti-
scher Effekt jemals beobachtet worden sei oder daf3 ein Auftreten eines solchen
Uberadditiven Effekts hatte erwartet werden koénnen. Gleichwohl kann im
Streitfall ein solcher Effekt der erfindungsgemalen Zusammensetzung die er-
finderische Tatigkeit des Patentanspruchs 24 des Streitpatents nicht begrin-

den.

Synergistische Effekte, die Uber die bloRe Summenwirkung einer aus
mehreren Stoffen zusammengesetzten Mischung hinausgehen, kénnen als An-
zeichen fur erfinderische Tatigkeit gewertet werden, wenn sie fur den Fach-
mann unerwartet und Uberraschend sind (Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz,
5. Aufl., 8 4 Rdn. 74; Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, 9. Aufl., 8 4 Rdn. 36;
Benkard, Europaisches Patentiibereinkommen, Art. 56 Rdn. 98). Dies setzt bei
der Kombination bekannter Stoffe allerdings voraus, dal3 Anhaltspunkte dafir
vorliegen, daf? die Kombination als solche nicht nahegelegt war. War die Kom-
bination von zwei Wirkstoffen wie im vorliegenden Fall, dem Fachmann durch
den Stand der Technik nahegelegt, vermag ein zusatzlicher, wenn auch uner-
warteter und tberraschender Effekt die erfinderische Leistung der Kombination

jedenfalls dann nicht zu begriinden, wenn - wie hier - fir den Fachmann Anlal3
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bestand, von dem im Stand der Technik ausgelegten MaRnahmen Gebrauch zu
machen. Da - wie dargelegt - die im Prioritatszeitpunkt neu gewonnenen Er-
kenntnisse zur Schadlichkeit von UV-Strahlen tiber den gesamten Bereich den
Fachmann nach Madglichkeiten zu einer Verbesserung des Sonnenschutzes
Uber das gesamte UV-Spektrum suchen lassen muf3ten, beschrankte sich die
Leistung eher darauf, im Zuge dieser Suche von Kombinationsméglichkeiten
Gebrauch zu machen, auf die er im Stand der Technik hingewiesen worden
war. Der von der Beklagten in den Vordergrund ihrer Argumentation gertckte
unerwartete Effekt ist lediglich eine zwangslaufige Folge dieser durch die im
Stand der Technik veranlaf3ten und durch ihn nahegelegten Kombination der im
Streitpatent unter Schutz gestellten Maflinahmen; in einem solchen Fall kann
auch ein auf einer solchen Kombination beruhender unerwarteter und tberra-

schender Effekt eine erfinderische Tatigkeit allein nicht begriinden.

3. Die Lehre der auf den Patentanspruch 24 des Streitpatents unmittelbar
oder mittelbar zuriickbezogenen Unteranspriiche 25 bis 37 sowie des Verfah-
rensanspruch 38 ist nicht neu, jedenfalls aber durch den Stand der Technik
dem Fachmann nahegeleqgt.
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lll. Die Kostenentscheidung beruht auf dem nach Art. 29 des
2. PatGAndG weiterhin anwendbaren § 110 Abs. 3 PatG in der Fassung der
Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 in Verbindung mit § 97 ZPO.

Melullis Jestaedt Scharen

Mihlens Meier-Beck



