BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
X ZB 5/16
vom
25. Juli 2017
in dem Rechtsbeschwerdeverfahren
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Phosphatidylcholin

PatG § 38

a) Eine Patentanmeldung ist zuriickzuweisen, wenn der Gegenstand des An-
spruchs, den der Anmelder zur Prifung stellt, Gber den Inhalt der Anmeldung
in der urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht und dieser Mangel
nach Aufforderung durch die Prifungsstelle vom Anmelder nicht behoben
wird (Fortfihrung von BGH, Beschluss vom 17. September 1974
- X ZB 17/73, GRUR 1975, 310 - Regelventil).

b) Die Aufnahme eines Merkmals, wonach die beanspruchte Zubereitung eine
bestimmte Substanz nicht enthalten darf, stellt nicht ohne weiteres eine un-
zuldssige Erweiterung dar (Abgrenzung zu BGH, Urteil vom 12. Juli 2011
- X ZR 75/08, GRUR 2011, 1109 - Reifenabdichtmittel).

BGH, Beschluss vom 25. Juli 2017 - X ZB 5/16 - Bundespatentgericht

ECLI:DE:BGH:2017:250717BXZB5.16.0



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 25. Juli 2017 durch den Vor-
sitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Groning, Dr. Grabinski, und

Dr. Deichful® sowie die Richterin Dr. Marx

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde wird der am 11. September 2015 ver-
kindete Beschluss des 14. Senats (Technischen Beschwerde-

senats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

Die Sache wird zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung an

das Patentgericht zurlickverwiesen.



Grinde:

A. Die Rechtsbeschwerde richtet sich gegen die Zurtickweisung einer

Patentanmeldung.

Die am 16. Mai 2001 eingereichte und als DE 101 23 771 Al veréffent-
lichte Anmeldung tragt die Bezeichnung "Verwendung von Elektrolyten zur
Starkung der Barrierefunktion der Haut". Der unabhangige Anspruch 1 hat in

der zuletzt beanspruchten Fassung folgenden Wortlaut:

Kosmetische, nicht therapeutische Verwendung von

a) 5-30Gew.-% NacCl

b) 5-30 Gew.-% Glycerin
jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung,

c) wobei diese Zubereitungen frei sind von Phosphatidylcholinl

d) in Handschutzcrémes, Reinigungsmilchen, Sonnenschutzlotionen, Nahr-
cremes, Tages- oder Nachtcremes

zur Starkung der Barrierefunktion der Haut.

'Merkmal "wobei diese Zubereitungen frei sind von Phosphatidylcholin" nicht

urspringlich offenbart.

Das Patentamt hat die Anmeldung mit der Begriindung zurtickgewiesen,
der Disclaimer nach Buchstabe ¢ des Anspruchs sei nicht urspringlich offen-
bart. Die Grundsatze der Entscheidung "Winkelmesseinrichtung" des Bundes-
gerichtshofs lieRen sich auf das Prifungsverfahren nicht anwenden. Habe der
Disclaimer danach aul3er Betracht zu bleiben, erweise sich der Gegenstand
nach Anspruch 1 zumindest nicht als neu gegentuber der Lehre der deutschen
Patentanmeldungen 198 57 491, 198 57 490 und 198 57 489.



Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben. Mit ihrer vom Pa-
tentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Begeh-

ren aus der Beschwerdeinstanz weiter.

B. Das zulassige Rechtsmittel fuhrt zur Aufhebung der angefochte-
nen Entscheidung und zur Zuriickverweisung der Sache an das Patentgericht.

l. Die Anmeldung ist in der im Beschwerde- und Rechtsbeschwer-
deverfahren zu beurteilenden Fassung auf die kosmetische Verwendung von

Natriumchlorid und Glycerin in Hautpflegeprodukten gerichtet.

1. In der Beschreibung der Anmeldung wird eingangs die Bedeutung
der Zusammensetzung der Epidermis fur die Barrierefunktion der Haut erlautert.
Produkte zur Hautpflege seien an sich bekannt. Deren Wirkung beruhe bei Sal-
ben und Cremes im Wesentlichen auf einer Abdeckung der behandelten Haut-
bezirke und bei pflegenden Reinigungsprodukten auf einer effizienten Rickfet-
tung mit Sebumlipid-dhnlichen Substanzen. Der Beitrag dieser Produkte zur
Regeneration einer physiologisch intakten Hornschicht sei allerdings begrenzt.
Soweit zur Unterstitzung der nattrlichen Hautregeneration den topischen Pra-
paraten zunehmend Interzellular-Lipidmischungen, wie Ceramide oder Cera-
midanaloga, zugesetzt wirden, handele es sich zumeist um sehr teure Rohstof-

fe, deren Wirkung zudem meist geringer sei als erhofft.

Die Anmeldung betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem,
hautpflegende Zubereitungen zur Verfiigung zu stellen, welche die Barriereei-

genschaften der Haut wirksamer erhalten oder wiederherstellen.

2. Zur Lo6sung dieses Problems wird in der von der Anmelderin zu-

letzt vorgelegten Fassung von Anspruch 1 die Verwendung einer Zubereitung
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mit Natriumchlorid und Glycerin vorgeschlagen, deren Merkmale sich wie folgt

gliedern lassen:

1. Kosmetische, nicht therapeutische Verwendung von
a) 5-30 Gew.-% NacCl
b) 5- 30 Gew.-% Glycerin
in Handschutzcremes, Reinigungsmilchen, Sonnenschutzlotionen, Nahr-
cremes, Tages- oder Nachtcrémes zur Starkung der Barrierefunktion der
Haut,
2. wobei sich die Gewichtsangaben auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen
beziehen,

3. wobei diese Zubereitungen frei sind von Phosphatidylcholin.

3. Dem Schutzbegehren dieses Anspruchs ist folgende technische

Lehre zu entnehmen:

a) Zur Starkung der epidermalen Barriere wird der Fachmann ange-
wiesen, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung je 5 - 30 Gewichts-
prozent Natriumchlorid und Glycerin beizumischen. Nach den Angaben der Of-
fenlegungsschrift (Abs. 23-26) stimuliert dieses Wirksystem uberraschender-
weise den hauteigenen Stoffwechsel von Lipiden und Proteinen, die zur Auf-

rechterhaltung der epidermalen Barriere standig neu gebildet werden missen.

b) Als hautpflegende Zubereitungen nimmt die Anmeldung allein
Handschutz-, Nahr-, Tages- und Nachtcremes sowie Reinigungsmilchen und
Sonnenschutzlotionen in den Blick. Hinsichtlich der Formen der Zubereitungen
legt sich der Anspruch zwar auf Lotion oder Milch einerseits und Creme ande-
rerseits fest und gibt damit Emulsionen bzw. Emulsion-Gel-Strukturen vor. Je-
doch wird die Zusammensetzung dieser kosmetischen Zubereitungen im Ein-
zelnen - mit Ausnahme der Vorgaben aus Merkmalen 1 und 3 - ins fachmé&nni-

sche Konnen und Belieben gestellt. Der Anspruch umfasst im Ubrigen jede Zu-
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bereitung, die die angegebenen Anteile an Kochsalz und Glycerin enthalt und
fur die kosmetische Verwendung geeignet ist. In der Beschreibung heil3t es da-
zu (Abs. 29 und 33), die erfindungsgemale Zubereitung kénne wie ublich zu-
sammengesetzt sein und je nach konkreter Verwendung und struktureller Aus-
gestaltung kosmetische Hilfsstoffe enthalten, etwa Konservierungsmittel, Bakte-
rizide, Parfime, Substanzen zum Verhindern des Schaumens, Farbstoffe, Pig-
mente, Verdickungsmittel, oberflachenaktive Substanzen, Emulgatoren, weich-
machende, anfeuchtende und/oder feuchthaltende Substanzen, Fette, Ole,
Wachse oder andere Ubliche Bestandteile einer kosmetischen Formulierung,
etwa Antioxidantien (Abs. 39 ff.), UVB- oder UVA-Filter (Abs. 31).

C) Eine Beschrankung erfahrt der beanspruchte Gegenstand nach
Merkmal 3 nur insoweit, als die Zubereitungen frei von Phosphatidylcholin sein
missen. Dabei handelt es sich um Phospholipide, die sich aus Fettsduren, Gly-
cerin, Phosphorsaure und Cholin zusammensetzen und klassisch als Lecithine
bezeichnet werden. Sie sind Bestandteile der Zellmembran tierischer und
pflanzlicher Lebewesen, werden industriell vorwiegend aus Soja(roh)6l gewon-

nen und finden u.a. als Emulgator Verwendung.

Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung (BPatG, GRUR 2016,
583) im Wesentlichen wie folgt begrindet:

Die geéanderte Fassung von Anspruch 1, wonach die Zubereitungen frei
von Phosphatidylcholin sind, weise ein nicht ursprungsoffenbartes Merkmal auf,
das den Gegenstand der Anmeldung unzulassig erweitere. Die Anmelderin ha-
be schon im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt eingeraumt,
dass der Anspruch durch die Aufnahme dieses Merkmals Uber den Inhalt der
ursprunglich eingereichten Unterlagen hinausgehe, und die entsprechende
Feststellung der Prifungsstelle im Beschwerdeverfahren nicht in Abrede ge-
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stellt. Da sie den Mangel der unzulassigen Erweiterung im Erteilungsverfahren
nicht beseitigt habe, sei die Anmeldung zurtickzuweisen gewesen. Die Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs, wonach ein nicht urspringlich offenbartes,
aber den beanspruchten Patentgegenstand lediglich beschrankendes Merkmal
grundsatzlich im Anspruch verbleiben kénne, indes zur Stitzung der Patentfa-
higkeit des Erfindungsgegenstands nicht herangezogen werden dirfe (BGH,
Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12, BGHZ 204, 199 Rn. 42 mwN
- Wundbehandlungsvorrichtung), kénne nur fur das Einspruchs- oder Nichtig-
keitsverfahren und das Gebrauchsmusterléschungsverfahren Geltung bean-
spruchen, sei jedoch nicht auf das Erteilungsverfahren tbertragbar. In diesem
stehe das Interesse der Allgemeinheit daran im Vordergrund, dass nur be-
standskraftige Patente erteilt werden. Dem berechtigten Interesse des Anmel-
ders an der Gewéhrung eines angemessenen Schutzes seiner Erfindung werde
bereits dadurch Rechnung getragen, dass er von der Prifungsstelle zunachst
auf den Mangel hingewiesen und zu seiner Beseitigung aufgefordert werde und
eine Zuriickweisung durch Beschluss erst erfolge, wenn der Anmelder dem
nicht nachkomme. Die Anmelderin habe konkret keinen rechtlich relevanten
Nutzen aufzeigen kénnen, den die Aufnahme eines nicht ursprungsoffenbarten
Merkmals haben konne. Die Entscheidungspraxis des Europaischen Patent-

amts zur Zulassigkeit von Disclaimern rechtfertige keine andere Bewertung.
[I. Diese Beurteilung halt der rechtlichen Uberpriifung nicht stand.

1. Zutreffend ist der Ausgangspunkt des Patentgerichts, wonach eine
Anmeldung zurickzuweisen ist, wenn der Gegenstand des Anspruchs, den der
Anmelder zur Prifung stellt, Gber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung hinausgeht und dieser Mangel nach Aufforderung durch
die Prufungsstelle vom Anmelder nicht behoben wird (Benkard/Schafers, PatG,
11. Auflage 838 Rn. 39f.; Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Auflage § 38
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Rn. 34, Schulte/Moufang, PatG, 10. Auflage 8§ 38 Rn. 19 f.; Mes, PatG, 4. Auf-
lage 8§ 38 Rn. 21; Stortnik in BeckOK, PatR, 5. Edition § 38 Rn. 52a).

a) Anderungen der in der Anmeldung enthaltenen Angaben im Ver-
lauf des Prafungsverfahrens sind unzulassig, sofern sie den Gegenstand der
Anmeldung erweitern (8 38 Abs. 1 PatG). Der Anspruch auf Erteilung eines Pa-
tents mit dem durch die Anmeldung herbeigefiihrten Zeitrang besteht allein im
Rahmen des Gegenstands der Anmeldung in ihrer urspringlichen Fassung.
Wird ein entsprechender Mangel nach Aufforderung der Prifungsstelle vom
Anmelder nicht beseitigt, fihrt dies zur Zurtickweisung der Anmeldung (§ 48
Satz1 i.V. mit 8§45 Abs. 1 Satz 1 PatG). Das Gesetz will im Interesse der
Rechtssicherheit ausschlie3en, dass das Patent mit einem unzuléassig geédnder-
ten Inhalt erteilt wird (vgl. BGH, Beschluss vom 17.September 1974
-XZB 17/73, GRUR 1975, 310, 312 - Regelventil, zu 8 26 Abs. 5 PatG a.F.)
und fordert daher die Beseitigung einer unzulassigen Anderung in jedem Ver-

fahrensstadium des Prufungsverfahrens.

b) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde ist es nicht geboten,
die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach bei einem erteilten deut-
schen oder européischen Patent, dessen Gegenstand Uber den Inhalt der An-
meldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht, eine Nichtiger-
klarung oder Loschung nicht erforderlich ist, sofern die Anderung in der Einfi-
gung eines nicht ursprungsoffenbarten Merkmals besteht, die zu einer bloR3en
Einschrankung des angemeldeten Gegenstands fuhrt (BGH, Urteil vom
17. Februar 2015 - X ZR 161/12, BGHZ 204, 199 Rn. 48 mwN - Wundbehand-
lungsvorrichtung), auf das Prufungsverfahren zu Ubertragen. Diese Rechtspre-
chung tragt dem Umstand Rechnung, dass der Inhaber nach der Erteilung des
Patents daran gehindert ist, das Merkmal zu streichen, das in den urspringlich

eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehorend offenbart ist, weil
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dies zu einer Erweiterung des Schutzbereichs fuhrte und damit wiederum einen
Widerrufs- oder Nichtigkeitsgrund ausfillte (8 22 Abs. 1 PatG, Art. 123 Abs. 3,
Art. 138 Abs. 1 Buchst. d EPU, Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 5 IntPatUG). Diese Schwie-
rigkeit besteht im Prufungsverfahren nicht. Denn vor der abschlieRenden Ent-
scheidung der Behdrde hat der Anmelder nicht nur die Mdglichkeit, die Einfi-
gung eines nicht ursprungsoffenbarten Merkmals rickgangig zu machen; viel-
mehr ist er gehalten so zu verfahren, weil anderenfalls die Anmeldung zurtck-

zuweisen ist.

2. Unzutreffend ist jedoch die von der Rechtsbeschwerde geteilte
Annahme des Patentgerichts, die Aufnahme von Merkmal 3 in Anspruch 1, wo-
nach die Zubereitungen frei sind von Phosphatidylcholin, habe den Gegenstand

der Anmeldung unzul&ssig erweitert.

Zur Feststellung einer unzuldssigen Erweiterung ist der zur Prifung ge-
stellte Anspruch mit dem Inhalt der urspringlichen Unterlagen zu vergleichen.
Der Anspruch darf nicht auf einen Gegenstand gerichtet sein, den die Anmel-
deunterlagen in der urspriinglich eingereichten Fassung aus Sicht des Fach-
manns nicht als zur Erfindung gehérend erkennen lassen. Nach dieser Mal3ga-
be hat die Einflgung von Merkmal 3 in Anspruch 1 nicht zu einer unzuléassigen

Anderung gefiihrt.

a) In den urspriinglich eingereichten Anmeldeunterlagen ist die kos-
metische Verwendung einer Zubereitung offenbart, die jeweils bis zu 30 Ge-
wichtsprozent Kochsalz und Glycerin enthalt. Weitere ausdrickliche Vorgaben
hinsichtlich der Zusammensetzung der Zubereitung sind der Anmeldung nicht
zu entnehmen, sie ergeben sich lediglich mittelbar aus der Angabe, dass die
Zubereitung der kosmetischen Verwendung in Cremes, Milchen oder Lotionen

dienen soll. Die Unterlagen nennen mehrere Gruppen von Substanzen, aus
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denen die Lipidphase der Emulsion gewahilt werden kann. Sofern hierfir Ol
Verwendung finden soll, ist wiederum eine Reihe von Stoffgruppen aufgefihrt,
aus denen dieses gewahlt werden kann. Im Ubrigen enthélt die Beschreibung,
wie bereits erwahnt, einen umfassenden Katalog weiterer Substanzen, die in
der Zubereitung, je nach den gewlnschten Verwendungsmadglichkeiten, enthal-

ten sein konnen, aber nicht enthalten sein missen.

b) Phosphatidylcholin wird, wenn auch nicht unter dieser Bezeich-
nung, in den urspringlich eingereichten Anmeldeunterlagen nur an zwei Stellen
erwahnt. Zum einen wird Sojadl, eine Lecithinquelle, als eines von zahlreichen
Fettsaureglyceriden genannt, welche wiederum als eine von mehreren Gruppen
von Substanzen aufgefiihrt sind, die als Olphase fir die Emulsion gewahlt wer-
den kdnnen (Abs. 47). Zum anderen wird Lecithin als einer von mehreren Dut-
zend mdglichen Emulgatoren aufgefihrt (Abs. 55).

C) Aus den Anmeldeunterlagen ergibt sich danach kein Anhalt daftr,
dass Phosphatidylcholin notwendiger Bestandteil der Zubereitung ist oder dass
seine Zugabe auch nur als vorteilhaft angesehen wird. Dies wird dadurch besta-
tigt, dass die in der Beschreibung beispielhaft aufgefiihrten Zubereitungen 1 bis
3 jeweils funf Gewichtsprozent Glycerin und sieben Prozent Kochsalz, jedoch
kein Phosphatidylcholin enthalten (Abs. 101-103).

Die Aufnahme von Merkmal 3 in den Anspruch fihrt auch nicht dazu,
dass dieser nunmehr, abweichend von den urspriinglichen Anmeldeunterlagen,
auf eine Zusammensetzung gerichtet ist, die nur aus bestimmten Komponenten
bestehen darf (vgl. dazu BGH, Urteil vom 12. Juli 2011 - X ZR 75/08, GRUR
2011, 1109 Rn. 35 ff. - Reifenabdichtmittel). Das Merkmal bringt vielmehr nur
zum Ausdruck, dass von der nach den urspringlichen Anmeldeunterlagen mdg-

lichen Vielzahl mdglicher Zusammensetzungen der Zubereitung solche ausge-
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nommen sind, die Phosphatidylcholin enthalten. Es dient damit lediglich dazu,
den Gegenstand der Anmeldung von dem Stand der Technik abzugrenzen, wie
er in den deutschen Offenlegungsschriften DE 198 57 489 bis 492 offenbart
wird, in denen jeweils Hautschutzpraparate beschrieben sind, die neben Salzen
und Feuchthaltemitteln als notwendigen Bestandteil auch gesattigtes oder un-
gesattigtes Phosphatidylcholin enthalten.

Eine solche Beschrankung des Anspruchs steht im Einklang mit den Kri-
terien, die die GrolRe Beschwerdekammer des Europaischen Patentamts zur
Zulassigkeit eines Disclaimers zur Herstellung der Neuheit gegentber dem
Stand der Technik entwickelt hat (EPA, GroRe Beschwerdekammer, Entschei-
dungen vom 4. April 2004 - G 1/03 und 2/03, ABI. EPA 2004, 413 und 448
- Disclaimer/PPG und Disclaimer/GENETIC SYSTEMS; Entscheidung vom
30. August 2011 - G 2/10, ABI. EPA 2012, 367 - Disclaimer/SCRIPPS). Danach
steht es der Zulassigkeit eines Disclaimers im Sinne eines negativ formulierten
technischen Merkmals, durch das bestimmte Ausfihrungsformen oder Bereiche
eines allgemein gefassten Merkmals ausgeschlossen werden sollen (EPA ABI.
2012, 376, 390, unter 2.2 der Entscheidungsgriinde), entgegen, wenn sich die
dadurch bewirkte Beschrankung als technisch relevant erweist (EPA ABI. 2004,
413, 441, unter 2.6.1 der Entscheidungsgriinde; ABI. 2012, 376, 403, unter
4.4.2 der Entscheidungsgrinde). Im Streitfall sind jedoch keine Anhaltspunkte
dafir ersichtlich, dass mit der durch Merkmal 3 bewirkten Beschrankung des
Gegenstands eine zuséatzliche technische Wirkung einhergeht oder erzielt wer-

den soll oder der Fachmann hierdurch neue technische Informationen erhalt.

3. Danach kann die Entscheidung des Patentgerichts insoweit keinen
Bestand haben, als es die Beschwerde gegen die Versagung der Patentertei-
lung damit begrindet hat, der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei gegenuber

den ursprunglich eingereichten Anmeldeunterlagen durch die Aufnahme von
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Merkmal 3 unzuléssig erweitert. Die von der Anmelderin dem Anspruch beige-

fugte FulRnote ist damit entbehrlich.

Da dem Senat eine eigene Sachentscheidung verwehrt ist (§ 108 Abs. 1

PatG), ist die Sache an das Patentgericht zurtickzuverweisen.

IV.  Eine mundliche Verhandlung hat der Senat nicht fur erforderlich
gehalten (8 107 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG).

Meier-Beck Groning Grabinski

Deichfuld Marx

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 11.09.2015 - 14 W(pat) 30/13 -



