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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerden des Patentinhabers und der
Einsprechenden richten sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung vom 6. Dezember 2007, mit der das
europaische Patent Nr. 1 040 815 in geanderter Form
aufrechterhalten wurde. Das erteilte Patent enthielt
5 Anspriuche, wobeil der unabhéngige Anspruch 1 wie folgt
lautete:

1. Haartonikum, enthaltend pro Liter:
300 bis 800 ml Ethanol
50 bis 400 ml Propylenglykol
2 bis 300 ¢ L-Arginin
50 bis 600 g \Wasser
O bis 20 g Parfim."

. Gegen die Erteilung des obigen Patentes wurde von der
Einsprechenden Einspruch eingelegt mit dem Antrag, das
Patent wegen fehlender Neuheit und mangelnder
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 100 a) EPU) und
unzureichender Offenbarung (Artikel 100 b) EPU) in
vollem Umfang zu widerrufen. Der Einspruchsgrund unter
Artikel 100 b) EPU wurde aber in der Einspruchsschrift
nicht begrindet und auch spater nicht angegriffen.

I11. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung war unter
anderem auf folgenden Stand der Technik und folgende
Beweismittel gestitzt:

D1: US-A-3 778 502;

D2: JP-A-05 286834;
D3: WO-A-94/09750;
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D4: Dermatologisches Gutachten, eingereicht mit
Schreiben vom 22. November 2002;

D5: Anlage Al, eingereicht mit Schreiben vom

20. Dezember 2004;

D6: Anlage A2, eingereicht mit Schreiben vom

20. Dezember 2004;

D7: Anlage A3, eingereicht mit Schreiben vom

20. Dezember 2004;

D10: S. Tata et al., "Relative Influence of Ethanol and
Propylene Glycol Cosolvents on Deposition of Minoxidil
into the Skin'", Journal of Pharmaceutical Sciences,
Vol. 83, No. 10 (1994), pages 1508-1510.

1v. Das Patent wurde in geanderter Form aufrechterhalten und
zwar auf Basis des mit Schreiben vom 7. September 2006
eingereichten Hilfsantrags 1. Der Entscheidung lagen
auch die erteilte Fassung als Hauptantrag und die mit
Schreiben vom 7. September 2006 eingereichten
Hilfsantrage 11 bis VIl zugrunde. Anspruch 1 gemdfR dem

Hilfsantrag | hatte folgenden Wortlaut:

1. Haartonikum, pro Liter bestehend aus:
300 bis 800 ml Ethanol
50 bis 400 ml Propylenglykol
2 bis 300 g L-Arginin
50 bis 600 g \Wasser
0 bis 20 g Parfim."

V. In der angefochtenen Entscheidung wurde im Wesentlichen
Folgendes ausgefuhrt:

a) Die Beispiele 4 und 7 von D1 offenbarten gelfdormige
Haarbehandlungsmittel enthaltend Ethanol,

Propylenglykol, L-Arginin, Parfim und Wasser in den
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Mengen gemall dem erteilten Anspruch 1 zusammen mit
weiteren Inhaltsstoffen. Das Haartonikum des
erteilten Anspruchs 1 seir nicht neu gegenuber dieser
Offenbarung, weil es durch den Ausdruck "enthaltend"
nicht auf die im Anspruch aufgelisteten Komponenten
beschrankt sei und weil die Bezeichnung "‘Haartonikum"
keine Einschrankung impliziere, die gelfdrmige

Zubereitungen ausschlielle.

Das Haartonikum des Anspruchs 1 gemalR Hilfsantrag I,
der die Einschrankung enthalte, dass die beanspruchte
Zusammensetzung aus den aufgelisteten Komponenten
bestehe, sei aber sowohl neu gegeniber den Beispielen
von D1, die weiltere Bestandteile enthielten, als auch
erfinderisch gegenuber D3 als nachstliegendem Stand
der Technik und den verfugbaren Entgegenhaltungen im
Lichte der eingereichten Versuchsberichte D4 bis D7,
die die Beeinflussung der Zusammensetzung des Tréagers

auf die Wirksamkeit des Mittels zeigten.

Das verspatet eingereichte Dokument D10, das von der
Einsprechenden zur Stitzung ihrer Argumentation gegen
die erfinderische Tatigkeit des Haartonikums gemaf
Hilfsantrag 1 herangezogen wurde, betreffe Minoxidil
enthaltende Zubereitungen. Da Arginin strukturell
entfernt von Minoxidil sei, sei D10 prima facie nicht
relevant und werde daher im Verfahren nicht
berucksichtigt.

Am 5. Marz 2008 legte der Patentinhaber gegen die

Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein. Mit

der am 15. April 2008 eingereichten Beschwerdebegrindung

hielt der Patentinhaber die vor der Einspruchsabteilung
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vorliegenden Antrage aufrecht und reichte die
Hilfsantrage 1A, 1B und IC ein.

Anspruch 1 gemdfRR Hilfsantrag IA entsprach dem erteilten
Anspruch 1 mit der Hinzufiugung am Ende des Merkmals
"wobel das Haartonikum in Form einer stabilen und klaren
Losung vorliegt'. In Anspruch 1 gemall Hilfsantrag IB
wurde im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 das Wort
"enthaltend”™ mit dem Ausdruck "im wesentlichen bestehend
aus™ ersetzt und das Merkmal und gegebenenfalls einen
Stabilisator™ am Ende der Auflistung der Komponenten
hinzugefugt. Anspruch 1 gemall Hilfsantrag IC enthielt

die Anderungen gemaR beiden Hilfsantragen IA und IB.

Mit Schreiben vom 10. Juni 2010 reichte der

Patentinhaber einen weiteren Versuchsbericht (D15) ein.

VII. Die Einsprechende legte am 13. Marz 2008 Beschwerde ein.
In der am 21. Mai 2008 eingereichten
Beschwerdebegrindung zitierte sie alle Dokumente, die in
der Entscheidung aufgelistet wurden, einschliel3lich D8
bis D11, die sie wahrend des Einspruchsverfahrens, aber
nach der neunmonatigen Einspruchsfrist eingereicht hatte.

Mit threm Antwortschreiben zur Beschwerdebegrindung des
Patentinhabers vom 6. Februar 2009 reichte die
Einsprechende zusatzlich die Dokumente D12 bis D14 ein.

Mit Schreiben vom 17. Dezember 2010 legte sie sieben
Zusammenfassungen von japanischen Patentanmeldungen (D16
bis D22) und einen Auszug aus einem allgemeinen Fachbuch
Uber kosmetische Praparate (D23) vor.
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Eine mundliche Verhandlung fand am 17. Januar 2011 statt.
Wahrend der Verhandlung reichte der Beschwerdefuhrer-
Patentinhaber einen neuen Antrag (Hauptantrag®") ein.
Anspruch 1 gemall Hauptantrag®™ entsprach dem erteilten
Anspruch 1 mit der Hinzuflugung einer Zweckangabe (‘'zur
Verhinderung des Haarausfalls und zur FOrderung des
Haarwuchses'™) und von zwei Disclaimern, die die
Zusammensetzungen der Beispiele 4 und 7 von D1

ausschlielRen sollten.

Die Argumente des Beschwerdefihrers-Patentinhabers

kénnen wie folgt zusammengefasst werden:

a) Zulassigkeit der Entgegenhaltungen und Beweismittel

Die seitens der Einsprechenden ins Verfahren
eingefuhrten Dokumente D8 bis D11, D12 bis D14 und
D16 bis D23 seien wegen verspateten Vorbringens und
infolge mangelnder Relevanz nicht ins Verfahrens
zuzulassen. Insbesondere sei es unzumutbar, die erst
einen Monat vor der mundlichen Verhandlung
eingereichten Dokumente D16 bis D23 zu
bericksichtigen. Der Versuchsbericht D15 sei erst
nach der Einreichung der Beschwerdebegrindung dem
Patentinhaber bekannt geworden und erst 2010 vom
Hersteller freigegeben worden. Damit seil seilne
nachtragliche Einreichung begrindet.

b) Hauptantrag - Neuheit

Die Beispiele 4 und 7 von D1 offenbarten Haargele,
die nicht nur L-Argitincitrat, Propylenglykol,
Ethanol, Wasser und Parfium, sondern auch weitere

Inhaltstoffe iIn signifikanten Mengen enthielten. Das
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Streitpatent lehre, dass das erfindungsgeméle
Haartonikum eine stabile, klare Losung sei und dass
die Anwesenheit signifikanter Mengen weiterer
Bestandteile zu vermeiden sei, weil andernfalls
unerwinschte Wechselwirkungen auftreten konnten. Da
die Patentschrift i1hr eigenes Lexikon darstelle und
die Anspriche im Lichte der Beschreibung zu
interpretieren seien, ndhmen die Beispiele von D1 die
Neuheit des Haartonikums gemafll dem erteilten
Anspruch 1 nicht vorweg. Insbesondere seien die
Zusammensetzungen von D1 wegen der Anwesenheit der
Verdicker nicht als Haartonikum geeignet, weil sei
bei deren Verwendung nicht in Kontakt mit den

Haarwurzeln kamen.

Zulassigkeit des Hauptantrags-®

Die Einreichung des Hauptantrags®™ seil als Reaktion
auf die wahrend der mundlichen Verhandlung seitens
der Kammer verkindete fehlende Neuheit des
Haartonikums des erteilten Anspruchs 1 und auf die
Zulassung der Dokumente D8 bis D14 zu sehen. Aus

diesen Grunden seil der Antrag zuzulassen.

Hilfsantrage IA bis IC - Einwdnde gemald Artikel 84
und 123 (2) EPU

Der Fachmann auf dem Gebiet der Kosmetik gebe den im
Anspruch 1 gemdfl3 Hilfsantrag IA verwendeten
Ausdricken "klar™ und "stabil'™ mit Bezug auf eine
Losung eine klare Bedeutung, sodass eine Definition
nicht notwendig sei. Die Gesamtbeschreibung erklare,
dass Ethanol, Propyleneglykol, L-Arginin und Wasser

die wesentlichen Komponenten der beanspruchten
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Zusammensetzung seien, sodass sie eine Basis fUr ein
"im wesentlichen aus'™ diesen Komponenten bestehendes
Haartonikum, wie im Anspruch 1 gemald Hilfsantrag 1B,
gebe. Aus diesen Grunden erfulle auch der Hilfsantrag
IC die Erfordernisse der Artikel 84 und 123 (2) EPU.

Hilfsantrag | - erfinderische Tatigkeit

Der nachstliegende Stand der Technik D3 offenbare
Zusammensetzungen zur FOorderung des Haarwuchses, die
unter vielen moglichen Inhaltsstoffen
Argitinderivaten, Ethanol, Propylenglykol und Wasser
enthalten kdonnten, aber das Dokument erwé&hne nicht
die Viererkombination. Insbesondere seien die
Beispiele 7 und 8 von D3 nicht relevant, weil sie
kein Argininderivat als Wirkstoff enthielten. Aufgabe
des Streitpatents sei es, ein verbessertes
Haartonikum zur Verhinderung des Haarausfalls und
Forderung des Haarwuchses bereitzustellen. Die
Versuchsberichte D4 bis D7 bewiesen, dass diese
Aufgabe durch die spezifische Kombination von
Inhaltsstoffen des beanspruchten Haartonikums gelost
werde. Da keine Gegenversuche von der Einsprechenden
eingereicht wurden, konne die Relevanz der Berichte
D4 bis D7 nicht infrage gestellt werden. In keiner
der verfugbaren Entgegenhaltungen sei die Erkenntnis
zu finden, die Komponenten L-Arginin, Ethanol und
Propylenglykol in wassriger LOsung in einer
synergistischen Kombination und In den
erfindungsgemallen Mengen einzusetzen, um diese
Aufgabe zu lIdsen. Insbesondere betreffe D10 als
Wirkstoff Minoxidil, das vollig anders als Arginin

sei, sodass seine Lehre nicht verwendet werden konne.



X.

C5170.D

-8 - T 0461708

Aus diesen Grunden seil die erfinderische Tatigkeit

anzuerkennen.

Die Argumente der Beschwerdefihrerin-Einsprechenden

konnen wie folgt zusammengefasst werden:

a)

b)

Zulassigkeit der Entgegenhaltungen und Beweismittel

Die in der Beschwerdebegrindung erwdhnten Dokumente
D8 bis D11 und die mit Antwortschreiben zur
Beschwerdebegrindung des Patentinhabers eingereichten
Dokumente D12 bis D14 seien gemalR der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern zuzulassen.
Die Dokumente D16 bis D23 wurden als Ersatz von D12
von der Eilnsprechenden eingereicht, nachdem sie

bemerkt hatte, dass D12 nachveroffentlicht war.

Hauptantrag - Neuheit

Die Bezeichnung "Haartonikum™ im erteilten Anspruch 1
kénne nicht die Formulierung der Zusammensetzung als
Gel ausschlielRen, wie auch D2 bestatige. Daruber
hinaus sei die Anwesenheit weilterer Bestandteile iIm
beanspruchten Haartonikum durch den Ausdruck
"enthaltend™ nicht ausgeschlossen. Da die
Beschreibung den Umfang des Anspruchs nicht weiter
beschranken koénne und die als Antischuppenmittel
offenbarten Produkte von D1 als Haartonikum geeignet
seien, nahmen die Beispiele 4 und 7 von D1 die
Neuheit des Haartonikums gemall dem erteilten
Anspruch 1 vorweg.
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Zulassigkeit des Hauptantrags-®

Der Hauptantrag®™ sei erst wahrend der mundlichen
Verhandlung eingereicht worden und koénne nicht als
Reaktion auf eine unerwartete Situation angesehen

werden. Damit sei der Antrag nicht zuzulassen.

Hilfsantrage 1A bis IC - Einwande gemdl3 Artikel 84
und 123 (2) EPU

Der Hilfsantrag 1A erfulle nicht die Erfordernisse
des Artikels 84 EPU, weil eine Definition der
Ausdricke "klar™ und "stabil™ mit Bezug auf die
Losung weder im Anspruch noch in der Beschreibung
angegeben werde und keine Messmethode fur die
Turbiditat und die Stabilitat der L6sung erwdhnt
werde. Der Hilfsantrag IB genige nicht den
Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPU, weil der
Ausdruck "im wesentlichen bestehend aus™ keine klare
Basis in den ursprunglich eingereichten Unterlagen
besitze. Der Hilfsantrag IC sei aus beiden Grinden zu
beanstanden.

Hilfsantrag 1 - erfinderische Tatigkeit

D3 sei als nachstliegender Stand der Technik
anzusehen, und sowohl die Zusammensetzungen seiner
Beispiele 7 und 8, die sich durch die Anwesenheit
eines anderen Aminosaurederivats als Arginin und
weiterer optionaler Komponenten vom beanspruchten
Haartonikum unterschieden, als auch das Haartonikum
des Beispiels 4, das kein Propylenglykol enthalte,
kénnten als Ausgangspunkt betrachtet werden. Mit

Bezug auf die Beispiele 7 und 8 von D3 seien keine
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Vergleichbeispiele vorhanden; die in D4 bis D7
beschriebenen Versuche seien nicht geeignet, einen
Vergleich zwischen der Zusammensetzung des Beispiels
4 von D3 mit dem beanspruchten Haartonikum zu
ermoglichen, weil die Zahl und die Eigenschaften der
Probanden (Alter, Umfang der Alopezie) in den
Vergleichversuchen von D5 bis D7 im Vergleich zu
denen von D4 gemall Streitpatent entweder anders oder
unbekannt seien. Damit sei die technische Aufgabe als
die Bereitstellung eines weiteren Haartonikums
anzusehen. Weder der Ersatz des Aminosaurederivats
und die Abnahme optionaler Bestandteile in den
Zusammensetzungen der Beispiele 7 und 8 noch die
Hinzuflugung einer weiteren Komponente iIn die
Zusammensetzung des Beispiels 4 konnten als
erfinderisch betrachtet werden im Lichte der
Offenbarung von D3 selbst, das L-Arginin als
Aminosaure und Propylenglykol als weiteren
Bestandteil erwdhne. Daruber hinaus werde in D10
darauf hingewiesen, Ethanol und Propylenglykol als
Losungsmittel in Haarbehandlungsmitteln zur
Vermeidung des Haarausfalls zu verwenden, um die

Penetration des Wirkstoffs zu steigern.

Der Beschwerdefuhrer-Patentinhaber beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents gemald der erteilten
Fassung als Hauptantrag, gemall dem wahrend der
mundlichen Verhandlung am 17. Januar 2011 eingereichten
Hauptantrag®™ oder hilfsweise Im Unfang eines der mit der
Beschwerdebegriundung eingereichten Hilfsantrage 1A, IB
und IC oder eilnes der mit Schreiben vom 7. September
2006 eingereichten Hilfsantridge I bis VII.
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X1l1. Die Beschwerdefihrerin-Einsprechende beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den
Widerruf des Patents.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerden sind zulassig.

2. Zulassigkeit der Entgegenhaltungen und Beweismittel

2.1 Die Dokumente D8 bis D11 wurden wahrend des

C5170.D

Einspruchsverfahrens nach der neunmonatigen
Einspruchsfrist eingereicht, um ein fehlendes Glied in
der Argumentation gegen die erfinderische Tatigkeit des
beanspruchten Haartonikums zur Verfigung zu stellen. Die
Einspruchsabteilung entschied, D10 wegen fehlender
Relevanz nicht zu bericksichtigen, erwahnte D8, D9 und
D11 in den Entscheidungsgrinden nicht und entschied,
dass das Haartonikum des Anspruchs 1 gemall Hilfsantrag 1
erfinderisch sei. Die Einsprechende erwahnte die
Dokumente D8 bis D11 in ihrer Beschwerdebegrindung
wieder, um zu versuchen, eine Licke in der Argumentation

gegen die erfinderische Tatigkeit zu fullen.

Nach Auffassung der Kammer kann eine im
Einspruchsverfahren unterlegene Parteil bei der
Einreichung der Beschwerdebegrindung zu Recht versuchen,
das angeblich fehlende Glied fur die entscheidende Frage
(in diesem Fall die erfinderische Tatigkeit) zu erganzen.
Aus diesen Grunden werden die Dokumente D8 bis D11 ins
Verfahren zugelassen (Artikel 12 (2), (4)
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern).
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Die Dokumente D12 bis D14 wurden von der Einsprechenden
mit 1threm Antwortschreiben auf die Beschwerdebegrindung
des Patentinhabers als Reaktion auf die Argumente uber

die Neuheit gegenitber D1 und auf die neuen Hilfsantréage
eingereicht. Die Einreichung der Dokumente D12 und D14

iIst daher eine berechtigte Reaktion der Einsprechenden

auf die Beschwerdebegrindung des Patentinhabers, sodass
die Dokumente D12 bis D14 ins Verfahren zugelassen

werden.

Der Versuchsbericht D15 wurde vom Patentinhaber mehr als
zweil Jahre nach der Beschwerdebegrindung eingereicht,
wobei in dieser Zeit keine Anderung der Sachlage
vorausgegangen ist. Die Behauptung des Patentinhabers,
dass der Bericht nicht friher zur Veroffentlichung
freigegeben wurde, wurde durch kein Beweismittel
nachgewiesen und die Bedeutung des Berichts fir den
Vergleich des beanspruchten Haartonikums mit den im
nachstliegenden Stand der Technik bekannten Produkten
wurde nicht diskutiert. Die Einreichung des Berichts D15
kann daher nicht als eine berechtigte Reaktion des
Patentinhabers betrachtet werden, sodass der Bericht D15
nicht ins Verfahren zugelassen wird.

Die Dokumente D16 bis D23 wurden erst einen Monat vor
der mundlichen Verhandlung von der Einsprechenden
eingereicht. Da eine fehlerhafte Betrachtung des
Veroffentlichungsdatums eines seit Langem im Verfahren
vorhandenen Dokuments keilne ausreichende Begrundung fur
das verspatete Vorbringen darstellen kann und auch in
diesem Fall keine Anderung der Sachlage vorausging,
sodass die Einreichung der Dokumente D16 bis D23 nicht
als eine berechtigte Reaktion der Einsprechenden
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betrachtet werden kann, werden die Dokumente D16 bis D23
nicht ins Verfahren zugelassen.

3. Hauptantrag - Neuheit

3.1 Beispiel 4 von D1 (Spalte 4, Zeilen 23 - 43) offenbart
eine gelformige kosmetische Zusammensetzung zur
Bekampfung der Schuppenbildung auf der Kopfhaut,
bestehend aus 1,5 g L-Argitinzitrat, 0,5 g
Carboxypolymethylen (Carbopol 940), 1 g
Polyvinylpyrrolidone K30 (MW 40,000), 10 g
Polypropylenglykol, 0,2 g Parfum, 40 g Ethanol, 0,1 g
Methyl-p-hydroxybenzoat (Nipagin M) pro 100 ml und
Wasser zum Ausgleich. Beispiel 7 von D1 (Spalte 4,
Zeile 73 - Spalte 5, Zeile 14) offenbart eine weitere
gelformige Zusammensetzung mit denselben Bestandteilen

in dhnlichen Mengen.

3.2 Es wurde nicht bestritten, dass die Zusammensetzungen
der Beispiele 4 und 7 von D1 die im erteilten Anspruch 1
aufgelisteten Komponenten in den dort angegebenen Mengen
enthalten. Daruber hinaus ist im erteilten Anspruch 1
durch den Ausdruck "enthaltend" zweifellos offengelassen,
dass andere Inhaltsstoffe anwesend sind, soweit die
Mengen der aufgelisteten Komponenten den angegebenen
Bereichen angehoren, sodass die Anwesenheit von
Carboxypolymethylen, Polyvinylpyrrolidone K30 und
Methyl-p-hydroxybenzoat in den Zusammensetzungen der
Beispiele 4 und 7 von D1 keinen Unterschied zu dem
beanspruchten Produkt darstellen kann.

3.3 Die Bezeichnung des Produkts als ""Haartonikum'™ stellt
einen allgemeinen Begriff im Bereich der Kosmetik dar,

der sich nach der woértlichen Bedeutung auf eine

C5170.D
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Zusammensetzung bezieht, die das Haar iIn irgendeiner
Weise kraftigt. Kein Beweis liegt vor, dass der Fachmann
diesen Ausdruck in eilner engeren Weise beziuglich der
Zusammensetzungsform oder des Produktzwecks
interpretieren wirde. Daruber hinaus konnen weder der
Satz "Das erfindungsgemalle Haartonikum ist eine stabile
klare L6sung™ in Absatz [0007] des erteilten Patents,
noch bestimmte Eigenschaften der Beispiele ohne
entsprechende Einschrankungen in Anspruch 1 den Umfang
des Anspruchs beschranken, sodass der Begriff
"Haartonikum™ nach seiner wortlichen Bedeutung

interpretiert werden muss.

Die Zusammensetzungen von D1, die zur Beké&mpfung der
Schuppenbildung auf der Kopfhaut dienen, starken das
Haar, indem sie die negativen Einwirkungen der Schuppen
aufs Haar vermeiden, und fallen daher unter den

allgemeinen Begriff "Haartonikum™.

Aus diesen Grinden ist das Haartonikum des erteilten
Anspruchs 1 gegeniber der Offenbarung der Beispiele 4
und 7 von D1 nicht neu.

Zulassigkeit des Hauptantrags®

Fehlende Neuheit des Haartonikums gemalR dem erteilten
Anspruch 1 gegenuber der Offenbarung der Beispiele von
D1 wurde schon durch die Einspruchsabteilung
festgestellt. Die wahrend des Einspruchsverfahrens
eingereichten Hilfsantrage 1 bis VIl sollten dann unter
anderem die Neuheit gegenuber D1 im Lichte der
Entscheidung der Einspruchsabteilung in teilweise
alternativer Weise (z. B. durch eine geschlossene

Formulierung der Zusammensetzung in Hilfsantrag 1 und
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4.5

C5170.D

- 15 - T 0461708

durch eine Einschrankung der Mengenangaben in

Hilfsantrag I1) wiederherstellen.

Mit der Beschwerdebegrindung hielt der Patentinhaber die
Hilfsantrage 1 bis VIl aufrecht und legte die
Hilfsantrage 1A bis IC vor, um durch weitere alternative
Anderungen (die Definition des Haartonikums als LOsung
in Hilfsantrag 1A und eine "im wesentlichen"
geschlossene Formulierung in Hilfsantrag IB, die beiden
Einschrankungen in Hilfsantrag IC) die Neuheit des

beanspruchten Haartonikums gegentber D1 herzustellen.

Erst wahrend der mindlichen Verhandlung, nachdem es klar
geworden war, dass die Kammer die Entscheidung der
Einspruchsabteilung Uber die Neuheit des Haartonikums
gemall dem erteilten Anspruch 1 gegeniber der Offenbarung
der Beispiele von D1 bestatigt hatte, reichte der
Patentinhaber den Hauptantrag®™ ein, um in einer noch
vollig unterschiedlichen Weise (durch die Hinzufugung
einer Zweckangabe und von zwei Disclaimern) den

Gegenstand des Anspruchs 1 gegeniuber D1 einzuschranken.

Die Zulassung des wahrend der mundlichen Verhandlung
eingereichten Hauptantrags®™ liegt im Ermessen der Kammer.
Bei der Ausiubung des Ermessens werden verschiedene
Kriterien bericksichtigt einschliellich der gebotenen
Verfahrensokonomie (Artikel 13 Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern) .

Da keine Anderung der Sachlage wahrend der mindlichen
Verhandlung stattfand und schon zahlreiche Antréage
vorlagen, die zur Verteidigung des Patents gegenitber D1
dienten, sieht die Kammer die verspatete Einreichung

eines weilteren vorrangigen Antrags nicht als eine
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legitime Reaktion auf die Bestatigung der Entscheidung
der Einspruchsabteilung Uber die Neuheit des erteilten
Anspruchs 1 gegenuber D1 an. Da die Dokumente D8 bis D14
keine Rolle i1n der Entscheidung beziglich der Neuheit

des erteilten Anspruchs 1 gegenuber D1 im
Einspruchsverfahren oder im Beschwerdeverfahren spielten,
kann auch deren Zulassung nicht die verspatete

Einreichung begrinden.

4.6 Aus diesen Grinden entscheidet die Kammer, den

Hauptantrag®™ nicht zuzulassen.

5. Hilfsantrage 1A bis IC - Einwande gemalR Artikel 84 und
123 (2) EPU

5.1 Das Merkmal *‘wobei das Haartonikum in Form einer
stabilen und klaren LOsung vorliegt”, das zum Anspruch 1
gemall Hilfsantrag 1A hinzugefigt wurde, enthalt die
relativen Begriffe "'stabil” und "klar™, die Im gesamten
Streitpatent nur einmal vorkommen, in genau demselben
Ausdruck, der i1n Anspruch 1 gemall Hilfsantrag IA
verwendet wurde, sodass ithre relative Bedeutung iIn der
gesamten Offenbarung nicht klargestellt wird. Da sowohl
die Stabilitat als auch die Klarheit der LOsung sich auf
unterschiedliche Produkteigenschaften beziehen kdnnen,
die mit unterschiedlichen Messverfahren bestimmt werden
kénnen, und keine Grenzen angegeben werden, lassen die
zweil relativen Begriffe den Schutzbereich des Anspruchs
nicht klar erkennen, sodass Anspruch 1 gemal Hilfsantrag
IA die Erfordernisse des Artikels 84 EPU nicht erfullt.

5.2 Die Hinzufugung des Ausdrucks "im wesentlichen bestehend
aus’™ mit Bezug auf die aufgelisteten Inhaltsstoffe in

Anspruch 1 gemdfR3 Hilfsantrag IB zielt darauf, eine

C5170.D
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Beschréankung der Zusammensetzung zu definieren, die die
Breite des Haartonikums "enthaltend" die Inhaltsstoffe
einschrankt, ohne eine geschlossene Formulierung, wie
beir der Verwendung des Ausdrucks "bestehend aus'™, zu
benutzen. Die urspringlich eingereichten Unterlagen
liefern aber eine Basis fur das Haartonikum "enthaltend"
die aufgelisteten Komponenten (urspriunglicher Anspruch 1)
und flUr ein Haartonikum "bestehend aus' L-Arginin und
Losungsmittel, das zusatzlich einen Stabilisator und
Duftstoffe aufweisen kann (urspriungliche Seite 2, Zeilen
4-6). Eine Zwischenoffenbarung einer Zusammensetzung,
die enger als das die aufgelisteten Inhaltsstoffe
enthaltende Haartonikum, aber breiter als die aus L-
Arginin, Loésungmitteln, Stabilisator und Duftstoffen
bestehenden Zusammensetzung ist, ist in den urspringlich
eingereichten Unterlagen, die keine weiteren moéglichen
Komponenten erwdhnen, nicht zu finden. Dann genugt
Anspruch 1 gemdfR Hilfsantrag IB nicht den Erfordernissen
des Artikels 123 (2) EPU.

5.3 Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag IC enthalt die Anderungen
gemall beiden Hilfsantragen 1A und IB und erfullt daher
nicht die Erfordernisse der Artikel 84 und 123 (2) EPU
(Punkte 5.1 und 5.2, supra).

6. Hilfsantrag | - erfinderische Tatigkeit

6.1 Nachstliegender Stand der Technik

6.1.1 Sowohl die Parteien als auch die Entscheidung der
Einspruchsabteilung betrachteten D3 als nachstliegenden
Stand der Technik fur das Haartonikum des Anspruchs 1
gemdl Hilfsantrag 1. Die Kammer sieht keinen Grund, eine

andere Meinung zu vertreten.

C5170.D
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D3 offenbart die Verwendung einer Zusammensetzung, die
ein Stoffwechsel-Zwischenprodukt des Harnstoffzyklus aus
der Gruppe bestehend aus bestimmten Aminosduren (unter
anderem Arginin) und deren Derivaten und einen
kosmetisch akzeptablen Trager enthalt, zur Forderung
oder Aufrechterhaltung des Haarwuchses (Anspruch 1). L-
Arginin wird in einer langen Auflistung von geeigneten
Aminosauren explizit erwahnt (Seite 8, Zeile 10). Der
Trager kann Wasser und/oder weitere kosmetisch
akzeptable Trager (Seite 12, Zeilen 1 - 6), unter
anderem Losungsmittel (Seite 12, Zeilen 8 - 12), wie
unter anderem Ethanol (Seite 12, Zeile 35 - Seite 13,
Seite 2) sein. Die Zusammensetzung kann auch Stoffe
enthalten, die die Wasseraktivitat vermindern, wie unter
anderem Propylenglykol (Seite 34, Zeile 28 - Seite 35,
Zeile 2).

Die Zusammensetzung des Beispiels 4 (Seite 45, Zeilen 1
- 13) ist ein Haartonikum enthaltend 3 Gew.-% eilnes
Zwischenprodukts auf Basis von Arginin (Seite 45,

Zeile 10 und Seite 9, Zeile 24), 40 Gew.-% Ethanol, 57
Gew.-% Wasser und Parfum.

Die Zusammensetzungen der Beispiele 7 und 8 (Seite 45,
Zeilen 16 - 35) enthalten 25 Gew.-% Ethanol, 38,4 Gew.-%
Propylenglykol und 3 bzw. 4 Gew.-% eilnes
Aminosaurederivats auf Basis von Zitrullin zusammen mit
anderen Inhaltstoffen (Hydroxyethylzellulose,
Paramethylbenzoat, N-Acetylprolin und Parfim) und Wasser
zum Ausgleich.
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Aufgabe und Losung

Das Streitpatent betrifft "ein Haartonikum mit dem Zweck
Haarausfall zu verhindern und den Haarwuchs zu fordern"
(Absatz [0001]), und die im Streitpatent formulierte
Aufgabe i1st es, "eln wirksames Haartonikum
bereitzustellen, mit dem die Gesundheitsrisiken und die
Herstel lungskosten moglichst gering gehalten werden™
(Absatz [0007], erster Satz).

D3 betrifft ein Produkt mit einem ahnlichen Zweck und
verfolgt ein ahnliches Ziel. Wahrend die Zusammensetzung
des Beispiels 4 von D3 dem Haartonikum des Anspruchs 1
gemall Hilfsantrag 1 am nahesten kommt, ist aber die
Kombination der vier gemal Streitpatent erforderlichen
Komponenten (Ethanol, Propylenglykol, L-Arginin und
Wasser) in D3 nirgendwo erwadhnt. Es ist daher
festzustellen, ob nachgewiesen wurde, dass das
erfindungsgemdflle Haartonikum mit der Viererkombination
eine Verbesserung seiner Eigenschaften im Sinne des
Streitpatents im Vergleich zu einem Haartonikum gemafR D3
aufweist.

Die In D4 beschriebenen Versuche betreffen ein
erfindungsgemalles Haartonikum, das aus 420 ml Ethanol,
180 ml Propylenglykol, 30 g L-Arginin und 370 ml Wasser
besteht. Bei Behandlung von 15 Probanden mit
androgenetischer Alopezie, mannlich und weiblich, Im
Alter zwischen 24 und 53 Jahren fur 12 Wochen wurde
unter anderem festgestellt, dass ein Drittel der
Probanden einen Stopp des Haarausfalls mit

dokumentiertem Neuwachstum erfuhren.
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6.2.4 Die In D6 beschriebenen Vergleichsversuche betreffen ein
Haartonikum, das aus 42 % Ethanol, 3 % L-Arginin und 55
% Wasser besteht. Das Haartonikum ist fast identisch mit
dem Haartonikum geméall Beispiel 4 von D3. Bei Behandlung
von 5 Probanden mit androgenetischer Alopezie, mannlich,
im Alter zwischen 29 und 55 Jahren fur 12 Wochen wurde
unter anderem festgestellt, dass es bei keinem der
Probanden zu einer messbaren Beeinflussung des
Haarwuchses oder zu einer positiven Beeinflussung des

Haarausfalls kam.

6.2.5 Ein Vergleich zwischen den Ergebnissen in D4 und in D6
zeigt dann, dass eine Verbesserung der Wirksamkeit des
erfindungsgemdflen Haartonikums fur die Verminderung des
Haarausfalls und die FOorderung des Haarwuchses gegentber
einem Haartonikum gemall Beispiel 4 von D3 nachgewiesen
wurde. In Abwesenheit von Gegenversuchen seitens der
Einsprechenden kénnen die kleinen Unterschiede in den
Probandengruppen nicht die Glaubwirdigkeit der
Ergebnisse in Frage stellen. Unerfolgreiche
Gegenversuche waren auch notwendig gewesen, um
bezweifeln zu kdonnen, dass die Verbesserung im gesamten

Umfang des Anspruchs stattfindet.

6.2.6 Die zu ldsende Aufgabe ist daher, ausgehend vom Produkt
in D3, ein Haartonikum bereitzustellen, das die
Verminderung des Haarausfalls und die F6rderung des
Haarwuchses verbessert. Diese Formulierung ist vollig im

Sinne des Zwecks des Streitpatents (Punkt 6.2.1, supra).

6.3 Naheliegen der L&dsung

6.3.1 Das Dokument D1 betrifft die Bekampfung der
Schuppenbildung (Spalte 1, Zeilen 30 - 40) und erwahnt

C5170.D
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die erfindungsgeméall erforderlichen vier Komponenten nur
in zwei gelformigen Produkten, die andere Inhaltsstoffe
enthalten (Beispiele 4 und 7 in den Spalten 4 und 5),
ohne der Viererkombination irgendeine Wirkung

zuzuschreiben.

Die Entgegenhaltung D2 betrifft (Absatz [0004] der
englischen Ubersetzung) die Forderung des Haarwuchses
durch ein Produkt, das als erforderliche Komponenten
einen Extrakt aus Aconiti tuber und eine Aminoséure oder
ein Aminosaurederivat (unter anderem L-Arginin, Absatz
[0012]) enthalt. Die Zusammensetzungen der Beispiele von
D2 enthalten den Extrakt und die Aminosaure mit Ethanol,
Wasser und Propylenglykol (Absatz [0026] und Tabellen 1
und 2), aber ein Effekt der erfindungsgemalen
Kombination ist nicht erwahnt, Propylenglykol ist immer
in kleiner Menge enthalten, und die Anwesenheit des

Extraktes ist erforderlich zur Erreichung des Zwecks.

Das Dokument D10 betrifft die Beeinflussung von Ethanol
und Propylenglykol als Co-Lo6sungsmittel auf das
Aufbringen von Minoxidil auf die Haut (Titel und
Zusammenfassung) . Unabhangig von den Ergebnissen dieses
Dokuments ist Minoxidil keine Aminosédure, und die
Minoxidil betreffenden experimentellen Beweise kodnnen
ohne einen entsprechenden Hinweis nicht auf L-Arginin

extrapoliert werden.

Weder D3 selbst (Punkt 6.2.2, supra), noch die
Entgegenhaltungen D1, D2 und D10 geben deshalb einen
Hinwels, die erfindungsgemale Viererkombination zu
benutzen oder Propylenglykol einem Produkt, wie aus
Beispiel 4 von D3 bekannt, hinzuzufigen, um die

gestellte Aufgabe zu ldsen, sodass das Haartonikum des
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Anspruchs 1 gemall Hilfsantrag 1 auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruht.

6.4 Da D1, das ein anderes Ziel verfolgt, D2, das die
Anwesenheilt des Extraktes aus Aconiti tuber erfordert,
und die Beispiele 7 und 8 von D3, die kein Arginin als
Wirkstoff enthalten, weiter entfernt vom Gegenstand des
Anspruchs 1 gemall Hilfsantrag 1 sind, kann kein weiterer
Angriff zu einer anderen Schlussfolgerung fuhren.

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerden werden zurickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende

S. Fabiani J. Riolo
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