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Sachverhalt und Antrage

V.

2187.D

Die am 05. Februar 2005 eingegangene Beschwerde des
Beschwerdefuhrers (Patentinhabers) richtet sich gegen
die am 08. Dezember 2004 zur Post gegebene Entscheidung
der Einspruchsabteilung, mit der das europaische Patent
Nr. O 943 317 widerrufen wurde.

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das
Streitpatent iIn seinem gesamten Umfang vom
Beschwerdegegner (Einsprechender) wegen mangelnder
Neuheit und fehlender erfinderischer Tatigkeit
angegriffen worden (Artikel 100 a) EPU). Im

Einspruchsverfahren wurde folgende Druckschrift genannt:

(1) JP-A-09 169 623 in Form ihrer englischen Ubersetzung.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung stiutzte sich
auf geanderte Anspriche, deren Anspruch 1 wie folgt

lautete:

"1 Verwendung mindestens eines Cg-Cig-
Fettsauretriglycerids zur Viskositatstabilisierung
von walkrigen Haarfarbeemulsionen, die mindestens ein
Oxidationsfarbstoff-Vorprodukt enthalten.™

Die Einspruchsabteilung stellte in der angefochtenen
Entscheidung fest, dass die in den Ansprichen 1 bis 3
vorgenommenen Anderungen den Erfordernissen des Artikels
123(2) und (3) EPU genugten. Der in Anspruch 1
angegebene Verwendungszweck, nadmlich die Viskositats-
stabilisierung der wassrigen Haarfarbeemulsionen, kénne
jedoch nicht als technisches Merkmal anerkannt werden,
da der Versuchsbericht des beschwerdegegnerischen
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Einsprechenden vom 07. Oktober 2004 belege, dass bei
Verwendung von Caprinsauretriglycerid in wassrigen
Haarfarbeemulsionen keine Viskositatsstabilisierung
erreicht werde. Auch Im Streitpatent sei kein kausaler
Zusammenhang zwischen der beanspruchten Viskositats-
stabilisierung von wassrigen Haarfarbeemulsionen durch
die Verwendung von Ce-Cis-Fettsauretriglyceriden
erkennbar. Fur die Feststellung der Neuheit sei nur die
Verwendung von Cg-Cig-Fettsauretriglyceriden zur
Herstellung von wassrigen Haarfarbeemulsionen, die
mindestens ein Oxidationsfarbstoff-Vorprodukt enthielten,
zu bericksichtigen. Da Druckschrift (1) bereits in den
Beispielen 6 bis 8 und 12 Haarfarbeemulsionen offenbare,
die Caprinsauretriglycerid verwendeten, welches unter
die Definition des Cs-Cig-Fettsauretriglycerids gemafl
Anspruch 1 falle, sei der Gegenstand des unabhangigen
Anspruchs von Druckschrift (1) neuheitsschadlich

vorweggenommen .

Mit der Beschwerdebegrindung vom 17. April 2005 hat der
Beschwerdefihrer einen Hauptantrag, sowie Hilfsantrage 1
bis 3 eingereicht. Der Hauptantrag, sowie Hilfsantrag 2
wurden wegen Unklarheiten hinsichtlich der Riuckbeziige
mit Schreiben vom 3. Juni 2008 durch korrigierte
Versionen ersetzt. Die Anspriche gemdl3 korrigiertem
Hauptantrag sind identisch mit den Anspruchen, auf denen
die angefochtene Entscheidung beruht. Die Hilfsantrage 1,
2 und 3 sind wortgleich mit den Hilfsantragen 1 bis 3,
die bereits vor der Einspruchsabteilung am 07. Oktober
2004 eingereicht, aber wadhrend der mundlichen
Verhandlung vor dieser am 10. November 2004

zuriuckgezogen worden waren.
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Der Beschwerdefuhrer hat vorgetragen, dass der
Gegenstand der Anspriuche gemdlR des Hauptantrages neu sei
gegenuber Druckschrift (1). Die Zweckangabe des
Verwendungsanspruches seil ein technisches Merkmal,
welches i1n Druckschrift (1) nicht offenbart sei. Er
bestritt, dass der vom Beschwerdegegner mit Schreiben
vom 07. Oktober 2004 eingereichte Versuchsbericht einen
fairen Vergleich mit den streitpatentgemdlen Mischungen
darstelle. Auch sei die Messung der Viskositat dort
nicht nach dem streitpatentgemdllen Verfahren erfolgt.
Daher seien die dort gemessenen Ergebnisse nicht zu
bericksichtigen. Wahrend der mundlichen Verhandlung vor
der Kammer zog der Beschwerdefihrer seinen Antrag, die
erstmals mit Schreiben vom 23. Juni 2008 vorgetragenen
Argumente des Beschwerdegegners als verspatet nicht in

das Verfahren zuzulassen, ausdricklich zurick.

Der Beschwerdegegner antwortete erstmals mit Schreiben
vom 23. Juni 2008 und reichte erneut seinen
Versuchsbericht vom 07. Oktober 2004 ein. Er widersprach
den Argumenten des Beschwerdefiuhrers hinsichtlich der
Aussagekraft der Ergebnisse und der technischen
Durchfuhrung der dort beschriebenen Versuche, die seiner
Meinung nach einen fairen Vergleich mit dem Gegenstand
des Streitpatentes darstellten, der die Anwesenheit
einer zusatzlichen Komponente nicht ausschliesse.
Daruberhinaus stutzte er sich darauf, dass durch die
Verwendung der in Entgegenhaltung (1) offenbarten
Fettsauretriglyceride iIn der dort offenbarten Weise
zwangslaufig auch die Viskositat der Haarfarbeemulsionen
stabilisiert werde, was eine Verwendung im Sinne des
angefochtenen Patents darstellen wirde. Zudem seien iIn
Beispiel 3, Tabelle 3 verschiedene Haarfarbeemulsionen

hergestellt worden, die sich voneinander nur durch
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Abwesenheit oder durch Anwesenheit von unterschiedlichen
Mengen an anspruchsgemallem Fettsauretriglycerid
unterschieden. Beim Vergleich dieser Emulsionen hatte
der Fachmann unzweifelhaft auch die viskositats-
stabilisierende Wirkung des Fettsauretriglycerids

erkannt.

Der Beschwerdefihrer beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents auf Grundlage des Hauptantrages, eingereicht am
03. Juni 2008, oder hilfsweise auf der Grundlage des
Hilfsantrages 1, eingereicht mit Schreiben vom 17. April
2005, oder des Hilfsantrages 2, eingereicht am 03. Juni
2008, oder des Hilfsantrages 3, eingereicht mit
Schreiben vom 17. April 2005.

Der Beschwerdegegner hat beantragt, die Beschwerde

zurickzuweisen.

1X. In der mundlichen Verhandlung vor der Kammer am 09. Juli
2008 wurde die Entscheidung der Kammer verkindet.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

Hauptantrag

2. Anderungen

2187.D

Die Anderungen der Anspriiche betreffen die Streichung
der Produktanspriche 1 und 2 der erteilten Fassung und

die Umnummerierung des erteilten Verwendungsanspruches 3
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als neuen Anspruch 1. Die Merkmale der erteilten
Anspriche 1 und 2 wurden als bevorzugte
Ausftuhrungsformen des Gegenstandes des
Verwendungsanspruchs 1 in den abhangigen
Verwendungsanspriuchen 2 und 3 formuliert. Daher sieht
die Kammer die Erfordernisse des Artikels 123 EPU als
erfullt. Dies war zwischen den Parteien nicht mehr
strittig.

Neuheit

Das Streitpatent ist allein wegen mangelnder Neuheit
gegenudber Druckschrift (1) widerrufen worden. Einziger
Streitpunkt in diesem Beschwerdeverfahren ist somit die
Neuheit des Anspruchsgegenstandes im Hinblick auf diese
Druckschrift, welche der Beschwerdegegner auch im

Beschwerdeverfahren ausschlieRlich anzog.

Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist in Form
eines Verwendungsanspruches formuliert, der die
Verwendung eines Stoffes zu einem bestimmten Zweck
beansprucht. Als technische Merkmale derartiger
Verwendungsanspriuche sind daher zum einen die
stoffbezogenen Merkmale anzusehen, zum anderen der
angegebene Verwendungszweck, welcher als funktionelles
technisches Merkmal gilt. Im vorliegenden Fall sind die
stoffbezogenen technischen Merkmale die des verwendeten
Stoffes, hier das Cs-Cig-Fettsauretriglycerid. Das
funktionelle technische Merkmal, das sich auf den
Verwendungszweck bezieht, ist im Falle des
Streitpatentes die Viskositatstabilisierung von
wassrigen Haarfarbeemulsionen, die mindestens ein
Oxidationsfarbsotff-Vorprodukt enthalten. Diese

Auslegung des Verwendungsanspruches 1 hinsichtlich
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seiner stoffbezogenen und funktionellen technischen
Merkmale ist zwischen den Parteien unstrittig.

Die vom Beschwerdegegner als neuheitsschadlich
angezogene Druckschrift (1) offenbart wassrige
Emulsionen zur Haarfarbung, welche sowohl ein
Oxidationsfarbstoff-Vorprodukt, als auch
Fettsauretriglyceride enthalten (siehe Druckschrift (1),
Anspruch 1). Die in Beispiel 2 verwendeten
Fettsauretriglyceride Glyceryltrioleat und
Glyceryltricaprat fallen unter die Definition des
anspruchsgemallen Ce-Cig-Fettsauretriglycerids. Daher sind
die stoffbezogenen technischen Merkmale des geltenden
Anspruchs 1 gemall Streitpatent in Druckschrift (1)
ausdricklich und eindeutig offenbart. Dies wurde von

beiden Parteien anerkannt.

Ob das funktionelle technische Merkmal betreffend die
Verwendung der Fettsauretriglyceride zum Zweck der
Viskositatsstabilisierung von wassrigen
Haarfarbeemulsionen in Druckschrift (1) offenbart ist,
war jedoch zwischen den Parteien strittig.

Ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten
Stoffes fur einen bestimmten Zweck gerichtet ist, der
auf einer In dem Patent beschriebenen Wirkung beruht,
ist dann nicht nach Artikel 54 EPU zu beanstanden, wenn
diese technische Wirkung, die ein funktionelles
technisches Merkmal darstellt, nicht bereits friher der
Offentlichkeit zuganglich gemacht worden ist (siehe
Entscheidungen G 2/88, Abl. EPA 1990, 93, Punkt 10.3 der
Entscheidungsgrinde und G 6/88, Abl. EPA 1990, 114,
Punkt 9 der Entscheidungsgrinde).
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Im vorliegenden Fall offenbart Druckschrift (1) die
Verwendung des Fettsauretriglycerides zur Verbesserung
der Farbung hinsichtlich der Farbtiefe und der
GleichmalRigkeit der Farbung (siehe Druckschrift (1),
Seite 5, Paragraph [0008]). An keiner Stelle erwdhnt
Druckschrift (1) die Viskositadt der Haarfarbeemulsionen.
Daher ist das funktionelle technische Merkmal des
geltenden Anspruchs 1 des Streitpatentes iIn
Druckschrift (1) nicht ausdricklich und eindeutig
offenbart.

3.5 Der Beschwerdegegner hat sich darauf berufen, dass die
Verwendung des in der Entgegenhaltung (1) offenbarten
Fettsauretriglycerids in der dort offenbarten Weise
zwangslaufig auch die Viskositat der Haarfarbeemulsionen
stabilisiere und daher eine Verwendung des
Fettsauretriglycerids Im Sinne des angefochtenen Patents
darstellen wirde. Zudem seien in Beispiel 3, Tabelle 3
verschiedene Haarfarbeemulsionen hergestellt worden, die
sich voneinander nur durch Abwesenheit oder durch
Anwesenheit von unterschiedlichen Mengen an
anspruchsgemallem Fettsauretriglycerid unterschieden.
Beim Vergleich dieser Emulsionen h&tte der Fachmann
unzweifelhaft neben der Verbesserung der Farbtiefe auch
die viskositatsstabilisierende Wirkung des
Fettsauretriglycerids erkannt. Aufgrund dessen hat der
Beschwerdegegner behauptet, dass die Entgegenhaltung (1)
den beanspruchten Verwendungszweck inharent offenbare
und damit den Gegenstand des Anspruchs 1
neuheitsschadlich vorwegnehme.

Hingegen ist zur Feststellung der Neuheitsschadlichkeit
einer Entgegenhaltung genau zu unterscheiden zwischen

dem, was der Offentlichkeit tatsachlich zuganglich

2187.D
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gemacht worden ist, und dem, was verborgen geblieben ist,
d.h. was in dem der Offentlichkeit zuganglich Gemachten
enthalten sein mag. So gilt ein technisches Merkmal,
welches die Erreichung einer technischen Wirkung
betrifft, auch dann als verborgen, wenn bei der
Ausfihrung einer zuvor der Offentlichkeit zuganglich
gemachten technischen Lehre die beanspruchte technische
Wirkung méglicherweise inharent aufgetreten ist (siehe
Entscheidung G 2/88, loc. cit., Punkte 10.1 und 10.3 der

Entscheidungsgrinde) .

Im vorliegenden Fall enthalt die Druckschrift (1) keine
technische Lehre dahingehend, dass der Zusatz des
Fettsauretriglycerids die Viskositat der wassrigen
Haarfarbeemulsionen stabilisiert. Der Vergleich der in
Beispiel 3 hergestellten Haarfarbeemulsionen mit oder
ohne Zusatz von Fettsauretriglycerid, welcher zur
Feststellung einer Verbesserung der Farbtiefe und der
GleichmalRigkeit der Farbung durchgefihrt wurde, erlaubt
dem Fachmann naturgemall keine Ruckschlisse auf die
Viskositat der Haarfarbeemulsionen. Die technische
Wirkung betreffend die Viskositatsstabilisierung der
Haarfarbeemulsionen ist daher in Druckschrift (1) nicht
der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden, sondern
verborgen geblieben. Ob die beanspruchte technische
Wirkung bei der Ausfihrung der Lehre dieser Druckschrift
inharent aufgetreten wére, i1st dabeir fur die Beurteilung
der Neuheit nicht von Belang. Somit greift dieses
Argument des Beschwerdegegners nicht durch.

3.6 Als weiteres Argument hat der Beschwerdegegner
vorgetragen, dass entsprechend des von 1hm selbst mit
Schreiben vom 23. Juni 2008 erneut eingereichten

Testberichtes vom 7. Oktober 2004 sowie auf Basis des

2187.D
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einzigen Beispiels des Streitpatentes kein kausaler
Zusammenhang zwischen dem Zusatz der anspruchsgemalen
Fettsauretriglyceride und der Viskositatsstabilisierung
der wassrigen Haarfarbeemulsionen festgestellt werden
kénne, mit der Folge, dass der beanspruchte
Verwendungszweck mit den im Streitpatent angegebenen
technischen Merkmalen nicht erreicht werde.

Indessen bezieht sich dieser Einwand auf einen moglichen
Streitpunkt bei der Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit, namlich ob eine etwaige streitpatentgemalie
Aufgabe der Viskositatsstabilisierung erfolgreich gelost
wird. Da beil der Frage der Neuheit aber nur zu prifen
ist, ob die technischen Merkmale des geltenden Anspruchs
im Stand der Technik In Kombination offenbart sind, ist
dieser Einwand fir die Feststellung der Neuheit
unerheblich. Folglich kann dieses Argument des

Beschwerdegegners hier nicht durchgreifen.

Aus diesen Grunden kommt die Kammer zum Schluf3, dass die
Verwendung eines Cg-Cig—-Fettsauretriglycerids zur
Viskositatsstabilisierung von wassrigen
Haarfarbeemulsionen, die ein Oxidationsfarbstoff-
Vorprodukt enthalten, nicht unmittelbar und eindeutig Im
Stand der Technik gemdl Druckschrift (1) offenbart ist.
Somit i1st der Gegenstand des Anspruchs 1 gemald
Hauptantrag neu.

Die weiteren Anspriuche betreffen lediglich engere,
bevorzugte Ausfiuhrungsformen des Gegenstandes des
Anspruchs 1 und gelten daher auch als neu.
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Zuruckverweisung (Artikel 111 EPU)

Da das Streitpatent in der Fassung gemald geltendem
Hauptantrag einzig wegen mangelnder Neuheit gegenuber
der Druckschrift (1) widerrufen worden ist, die Kammer
indessen die Neuheilt des Patentgegenstandes gegenuber
dieser Entgegenhaltung festgestellt hat, i1st die
angefochtene Entscheidung aufzuheben. Gleichwohl hat die
Kammer keine Entscheidung in der ganzen Angelegenheit
getroffen, da die Einspruchsabteilung zu der Frage der
erfinderischen Tatigkeit noch keine beschwerdefahige
Entscheidung getroffen hat. Hierzu steht eine
abschlieRende Prifung der ersten Instanz noch aus. Die
Kammer hé&lt es daher nicht fur angezeigt, an deren Statt
diese Fragen zu entscheiden, um auch diesbeziuglich den
Parteien die Moglichkeit auf eine Beschwerde vor der
zweiten Instanz zu erhalten. Unter diesen Umstanden
verweist die Kammer in Ausiubung ihrer Befugnisse gemal
Artikel 111 (1) EPU die Angelegenheit zur weiteren
Entscheidung an die erste Instanz zuriuck. Durch diese
Zuruckverweisung wird weder dem Beschwerdefuhrer noch
dem Beschwerdegegner die Moglichkeit eroffnet, vor der
ersten Instanz auf bereits von der Kammer entschiedene
Fragen erneut zuriuckzukommen, da die Einspruchsabteilung
bei unverandertem Tatbestand an die rechtliche
Beurteilung durch die Kammer gemaR Artikel 111 (2) EPU
gebunden ist.

Hilfsantrage 1 bis 3

5.

2187.D

Nachdem dem Hauptantrag des Beschwerdefihrers
stattgegeben wird, war auf seine nachrangigen
Hilfsantrage 1 bis 3 nicht weiter einzugehen.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur Fortfihrung des
Einspruchsverfahrens auf Grundlage des Hauptantrages vom
03. Juni 2008 an die erste Instanz zurickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

P. Cremona R. Freimuth
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