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Sachverhalt und Antrage

. Die Beschwerde der Einsprechenden (Beschwerdefihrerin)
richtet sich gegen die am 20. August 2008 zur Post
gegebenen Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der
der Einspruch gegen das Europaische Patent Nr. 1 523 299
zuruckgewiesen wurde. Die erteilten Anspruche 1, 3 und 5
lauteten wie folgt:

"1. Feuchtigkeitsbestandige Mascara-Zusammensetzung,
gekennzeichnet durch einen stabilen kolloidalen
Komplex, bestehend aus
0,1 bis 10 Gew-% eines wasserldslichen Polymeren,
ausgewahlt unter Polyvinylpyrrolidon, Vinylacetat /
Vinylpyrrolidon-Copolymeren und Gemischen davon,
0,5 bis 10 Gew-% Stearinsaure und
1 bis 40 Gew-% eines Wachses oder Wachsgemisches,
und hergestellt, indem man in die Olphase, bestehend
aus dem geschmolzenen Wachs oder Wachsgemisch und
Stearinsaure, das wasserldsliche Polymere oder
Copolymere einbringt bis zur Bildung eines stabilen
kolloidalen Komplexes, und diesen Komplex in

homogener Form mit einer Wasserphase emulgiert.

3. Mascara-Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung weiltere
Hilfsstoffe, Tragerstoffe, Wirkstoffe oder Gemische
davon enthalt.

5. Verfahren zur Herstellung eilner
feuchtigkeitsbestandigen Mascara-Zusammensetzung,
dadurch gekennzeichnet, daR man eine Olphase,
bestehend aus Wachsen oder Wachsgemischen und

Stearinsaure bis zur Schmelze erhitzt, iIn die
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Schmelze bei RuUhrgeschwindigkeiten von 100 bis 2500
U/min ein teilchenformiges wasserlosliches Polymeres,
ausgewahlt unter Polyvinylpyrrolidon, Vinylacetat /
Vinylpyrrolidon-Copolymeren und Gemischen davon, 1in
die Schmelze eintragt und bis zur Homogenitat ruhrt,
und

a) zur Herstellung einer W/O-Emulsion in das homogene
Gemisch Pigmente bis zur vollstandigen Dispersion der
Pigmente einbringt und eine walrige Phase hinzugibt,
die aus Wasser und gegebenenfalls weiteren
Hilfsstoffen, Tragerstoffen, Wirkstoffen und
Gemischen davon besteht, und bei Temperaturen im
Bereich von 60 bis 75 °C bis zum Erreichen einer
homogenen Emulsion ruhrt, das homogene Gemisch
abkuhlt, oder

b) zur Herstellung einer 0/W-Emulsion nach Zugabe von
Pigmenten zu der walrigen Phase und nach deren
Dispersion die Olphase in die waRrige Phase einbringt
und beil 60 bis 75 °C bis zum Erreichen einer

homogenen Emulsion ruhrt und dann abkihlt.™

Mit der Einspruchsschrift war das Streitpatent iIn seinem
gesamten Umfang im Hinblick auf Artikel 100 a) EPU in
Verbindung mit Artikeln 54 und 56 EPU angegriffen worden.
Hierbeir wurde auf die Druckschriften WO 99/20230 (D1)
und DE-A-100 33 527 (D2) verwiesen. Die Einsprechende
hatte zu einem spateren Zeitpunkt beantragt, fur den
Fall, dass der Anspruch 1 so auszulegen wére, dass der
Komplex keine weilteren Inhaltsstoffe als Stearinsaure,
Wachse oder Wachsgemische, und Polyvinylpyrrolidon
und/oder Vinylacetat/Vinylpyrrolidon-Copolymeren
enthalten dirfe, den Einspruchsgrund nach Artikel 100 b)

EPU ins Verfahren einzufihren.
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I11. Gem&R der angefochtenen Entscheidung war die
Einspruchsabteilung der Auffassung, dass der im
Anspruch 1 des Streitpatents definierte Komplex nur die
oben zitierten Inhaltsstoffe enthalt. Des Weiteren war
die Einspruchsabteilung der Meinung, dass sich die %-
Angaben im Anspruch nur auf die Gesamtzusammensetzung
der Mascara beziehen kbnnen, da eine andere
Interpretationsméglichkeit ausgeschlossen sei. Im Lichte
dieser Auslegung, hatte die Einspruchsabteilung keine
Zweifel an der Nacharbeitbarkeit der erfindungsgemalien
Produkte und Verfahren. Aus diesem Grund wurde der
Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPU nicht ins
Verfahren eingefuhrt. Die mit Schreiben der
Patentinhaberin vom 13. Juni 2008 eingereichten
Vergleichsversuche wurden ins Verfahren zugelassen, da
sie eine faire Reaktion auf die von der Eilnsprechenden
eingereichten Vergleichsversuche vom 19. Mai 2008
darstellten. Die wahrend der mindlichen Verhandlung von
der Patentinhaberin vorgebrachten weiteren
Vergleichsversuche und Mascara-Proben wurden ins
Verfahren jedoch nicht zugelassen. Die Neuheit gegenuber
D1 und D2 wurde anerkannt, weil die Olphase in Rezeptur
R2 von D1 und im Beispiel 5 von D2 jeweils Silikonol
oder Neutralol enthielt, womit in D1 und D2 kein Komplex
offenbart wurde, welcher nur aus den drei Komponenten
die 1m Anspruch 1 des Streitpatents definiert sind,
bestand. Hinsichtlich der erfinderischen Tatigkeit galt
D1 als nachstliegender Stand der Technik. Die gegenuber
D1 geloste Aufgabe wurde in der Bereitstellung von
Mascaras gesehen, die eilne verbesserte
Feuchtigkeitsbestandigkeit und Abriebfestigkeit
aufwiesen. Die LOsung des Problems, die darin bestand
das wasserlosliche Polymer in der Olphase zu l6sen und

die Olphase frei von weiteren Bestandteilen zu halten,
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war weder von D1, noch von D2 nahegelegt. Die gleiche
Argumentation galt mutatis mutandis fir den Gegenstand
des Anspruchs 5. Somit war der beanspruchte Gegenstand

als erfinderisch anzusehen.

Mit der Beschwerdebegrindung hielt die
Beschwerdefuhrerin thre Einwande unter Artikel 100 a)
und 100 b) EPU aufrecht. Es wurden weitere
Druckschriften, unter anderem D5 (W. Umbach, Kosmetik,
Entwicklung, Herstellung und Anwendung kosmetischer
Mittel, Georg Thieme Verlag Stuttgart, 2. Auflage, 1995,
Seiten 317, 322 und 324) eingereicht, auf deren Basis,
die Beschwerdefuhrerin die Neuheit des Produkts gemal
Anspruch 1 und die erfinderische Tatigkeit des

Verfahrens gemdfll Anspruch 5 bestritt.

Mit Schreiben vom 3. Marz 2009 reichte die
Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) Vergleichsversuche
ein und beantragte als einzigen Antrag die Beschwerde

zurickzuweisen.

In 1threm Bescheid vom 27. Mai 2011, der zur Vorbereitung
der mundlichen Verhandlung erging, wies die Kammer
insbesondere auf die widerspriuchliche Darstellung der
dem Streitpatent zugrundeliegenden Erfindung in den
Anspruchen bzw. in der Beschreibung hin. Um die Frage

der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und ob die

Einspruchsabteilung ihr Ermessen nach Artikel 114 EPU
unangemessen bzw. fehlerhaft ausgelbt hat, indem sie den
Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU ins Verfahren
nicht eingefihrt hatte, zu beantworten, hielt es die
Kammer fur erforderlich zu kladren was der beanspruchte
Gegenstand des Streitpatents umfasse und wie die

zugrundeli1egende Erfindung zu verstehen sei.
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Mit Schreiben vom 15. Juni 2011 reichte die
Beschwerdegegnerin einen neuen Hauptantrag und zwei
Hilfsantrage ein, auf deren Grundlage sie die
Aufrechterhaltung des Patents begehrte.

Am 7. Julir 2011 fand eine mundliche Verhandlung vor der
Kammer statt, wahrend der die Beschwerdegegnerin einen
neuen Hauptantrag bestehend aus 3 Ansprichen und einer
gednderten Beschreibung einreichte. Die unabhangigen
Anspriche dieses Antrags entsprechen den erteilten
unabhangigen Anspriuchen 1 und 5, wobei Anspruch 5 als 3
umnummeriert wurde. Der abhangige Anspruch 2 entspricht
dem erteilten Anspruch 3, wobeil prazisiert wurde, dass
die weiteren Hilfsstoffe, Wirkstoffe und Gemische davon

In der Wasserphase der Zusammensetzung enthalten sind.

Die fur die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Beschwerdefihrerin konnen wie folgt

zusammengefasst werden:

a) Es sei nicht eindeutig offenbart, ob sich die
Gewichtsangaben in Anspruch 1 auf das Gesamtgewicht
des Komplexes oder der Mascara-Zubereitung beziehen.
Der Anspruch 1 sei daruber hinaus widerspruchlich
hinsichtlich der Zusammensetzung des Komplexes, der
einerseits aus 3 Komponenten bestehen soll und
anderseits diese Komponenten nur iIn einer
Maximalkonzentration von 60 Gew.-% enthalte. In sich
widerspruchliche Anspriche seien per se nicht
nacharbeitbar. Des Weiteren enthalte das Patent kein
Beispiel an dem sich der Fachmann orientieren konne,
da weder Beispiel 1 noch Beispiel 2 erfindungsgemalle

Beispiele des erteilten Patents seien. Diesbeziglich
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vertrat die Beschwerdefuhrerin die Auffassung, dass
die Mascara-Zusammensetzung nach Beispiel 2
Hydrogenated Castor Oil zu Bildung der Olphase
enthalte, das kein Wachs sei. Demzufolge sei die
Erfindung nicht iIm gesamten beanspruchten Bereich
austuhrbar.

Neuheit werde nicht bestritten.

Ausgangpunkt fur die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit sei die Druckschrift D2, insbesondere die
Mascara nach Beispiel 5. Die Vergleichsversuche vom
19. Mai 2008 zeigten, dass die Zugabe des Polymers
zur Olphase zu keinem technischen Effekt fihrten. Die
Aufgabe der Erfindung koénne daher nur darin gesehen
werden, eine alternative Mascara zu entwickeln. Bei
der Herstellung der Mascara gemalR Beispiel 5 von D2
gabe es nur zwei Moglichkeiten das PVP-Copolymer in
die Mascara einzufuhren, namlich in die Wasserphase
oder in die Olphase. Somit handele es sich bei der
Auswahl das PVP-Copolymer in die Olphase einzufiihren,
um eine willkurliche Auswahl, die dem beanspruchten
Gegenstand keinen erfinderischen Charakter verleihen
koénne. Das gleiche gelte fur die Auswahl der im
vorliegenden Anspruch 3 definierten
Ruhrgeschwindigkeiten. Somit erfulle der Gegenstand
der Anspriche 1 oder 3 nicht die Kriterien des
Artikels 56 EPU.

Gegen die Fassung der wahrend der mundlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer vorgelegten
geanderten Beschreibung wurden keine Einwé&nde erhoben.
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Die fur die vorliegende Entscheidung relevanten

Argumente der Beschwerdegegnerin konnen wie folgt

zusammengefasst werden:

a)

b)

Nach der Feststellung, dass die drer Komponenten des
Komplexes nicht 100 Gew.-% ergében, seil davon
auszugehen, dass der Fachmann mit der Absicht
technischen Sinn Im Anspruch zu erkennen die
Beschreibung heranziehen wirde. Im Wesentlichen
ergaben sich drei Moglichkeiten der Auslegung. Die
erste, dass der Passus "bestehend aus'™ fehlerhaft sei,
und dass der Komplex noch weitere Substanzen umfasse,
stehe Im Widerspruch zu der Beschreibung. Die zweite
Moglichkeit, dass die Mengenangaben der drei
Komponenten fehlerhaft seien, scheide im Hinblick auf
die Mengenangaben im Absatz [0011] und in den
Beispielen 1 und 2 des Streitpatents auch aus. Somit
bliebe dem Fachmann nur die Auslegung, dass sich die
Angaben in Gew.-% anstatt auf das Gewicht des
Komplexes auf das Gesamtgewicht der erfindungsgemalien
Mascara-Zusammensetzungen beziehen. Daher sei das
Argument der Beschwerdefihrerin zur Stitzung ihres
Einwands unter Artikel 100 b) EPU nicht durchgreifend.

Ausgangpunkt fur die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit sei die Druckschrift D2, insbesondere die
Mascara gemald Anspruch 5. Ausgehend von diesem Stand
der Technik ldsten das beanspruchte Produkt und das
beanspruchte Verfahren die technische Aufgabe
Mascara-Zusammmensetzungen mit zumindest verbesserter
Feuchtigkeitsbestandigkeit bereitzustellen.
Diesbezuglich werde auf die Vergleichsversuche vom

3. Marz 2009 verwiesen. Zur LOsung dieser Aufgabe

lehre kein Dokument, dass das wasserldsliche Polymer
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in einer Mischung aus geschmolzenem Wachs und
Stearinsaure zu lo6sen sei. Die Tatsache, dass das iIn
D2 verwendete PVP Copolymer wasserloslich sei, deute
darauf hin, das das Polymer eher in Wasser zu lésen
sei. Somit seien die erfindungsgemallen MalRnahmen
nicht naheliegend und der Gegenstand der Anspriche
geméald dem Hauptantrag erfinderisch.

XI. Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

X1l. Die Beschwerdegegnerin beantragte die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent
aufrechtzuerhalten auf der Basis des in der mundlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichten
Hauptantrags.

X11l1. Am Ende der mundlichen Verhandlung wurde die
Entscheidung der Kammer verkindet.

Entscheirdungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

Anderungen

2. Gegenuber dem erteilten Patent, beinhalten die

C6765.D

Patentunterlagen gemall dem vorliegenden Hauptantrag
Anderungen in Form von Streichungen der urspriinglichen
Unteranspruche 2 und 4 und der Absatze [0013]-[0015],
[0021], [0023] und [0033]-[0035], sowie Streichungen von
MalBnahmen in den Absatzen [0010], [0017], [0019] und
[0020] und die zusatzliche Angabe im urspringlichen
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Anspruch 3, dass die weiteren Hilfsstoffe, Tragerstoffe,
Wirkstoffe oder Gemische davon in der Wasserphase
enthalten sind. Diese Anderungen dienen dazu,
widerspruchliche Darstellungen der Erfindung im
erteilten Patent bezuglich der Zusammensetzung der
Olphase, bzw. des Komplexes zu beseitigen, um unter
anderem zu erreichen, dass die erfindungsgemalen
Produkte des Streitpatents vom Fachmann im Hinblick auf
die geforderte Stabilitat des Komplexes ausgefihrt
werden konnen. Somit sind diese Anderungen durch den
Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPU veranlasst und
daher im Hinblick auf Regel 80 EPU zuléassig.

3. Es wurde gegen die geédnderten Patentunterlagen kein
Einwand unter Artikel 123(2) EPU erhoben. Aus den
durchgefihrten Anderungen entsteht kein Gegenstand, der
Uber den Inhalt der urspringlich eingereichten Fassung
hinausgeht, da nun lediglich Ausfuhrungsformen fur die
beanspruchten Produkte erlaubt sind, die im Anspruch 1
wie urspriunglich eingereicht offenbart waren, d.h.
Mascara-Zusammensetzungen enthaltend eine Wasserphase
und eine einen Komplexbildende Olphase, welche aus dem
Wachs oder Wachsgemisch, Stearinsaure und das dort
definierte wasserlosliche Polymere oder Gemischen davon
besteht, wobeir die Mengen der Komponenten, die den
Komplex bilden, wie im vorliegenden Anspruch 1 definiert
werden. Es ist auch nicht strittig, dass diese
Ausfuhrungsformen unter den Schutzbereich des erteilten
Patents fielen, so dass kein Verstol3 gegenuber
Artikel 123(3) EPU vorliegt.

C6765.D
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Ausfihrbarkeit

4.

C6765.D

Die beanspruchte Mascara-Zusammensetzung ist gemall dem
vorliegenden Anspruch 1 herstellbar, indem man in die
Olphase, bestehend aus dem geschmolzenen Wachs oder
Wachsgemisch und Stearinsdure, das wasserlosliche
Polymere ausgewadhlt unter Polyvinylpyrrolidon,
Vinylacetat/Vinylpyrrolidon-Copolymeren und Gemischen
davon einbringt bis zur Bildung eines stabilen
kolloidalen Komplexes, und diesen Komplex In homogener
Form mit einer Wasserphase emulgiert. Diese
Verfahrensweise wird ebenfalls im urspringlichen
Verfahrensanspruch 5 bei der Alternative b) verwendet.
GemalR Absatz [0006] des Streitpatents liegt bei der
erfindungsgemdfllen Mascara das wasserlosliche Polymere
nicht in der Wasserphase geldst vor, sondern es befindet
sich in der Olphase und bildet zusammen mit Wachsen und
Stearinsaure einen Komplex. Diese Verfahrensweise wird
im Beispiel 2 des erteilten Patents (nun Beispiel 1)
weiter verfolgt, indem man PVP zu einer geschmolzenen
Phase bestehend aus synthetischem Bienenwachs,
Carnaubawachs, einem mikrokristallinen Wachs,
Stearinsaure und ""Hydrogenated Castor Oil", welches auch
zur Kategorie der Wachse gehért, zugibt und bis zur
Homogenitat ruhrt und die erhaltene Olphase zur
Wasserphase zugibt, bevor das Gemisch emulgiert wird.

Angesichts dieser eindeutigen Lehre stitzte die
Beschwerdefuhrerin thren Einwand der mangelnden
Offenbarung der Erfindung nur auf das Argument, dass der
Anspruch 1 hinsichtlich des Komplexes, der eilnerseits
aus 3 Komponenten bestehen soll und anderseits diese
Komponenten nur In einer Maximalkonzentration von

60 Gew.-% enthalte, widersprichlich sei. Aus der
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Beschreibung des Streitpatents (vgl. Absatz [0026], wo
eine konkrete Zusammensetzung des Komplexes angegeben
wird, und die Mascara-Zusammensetzung nach dem
ursprunglichen Beispiel 2), ist aber ersichtlich, dass
sich die Mengen der zum Komplex gehdrenden Komponenten
Im erteilten Anspruch 1 nicht auf das Gewicht des
Komplexes, sondern auf die Mascara-Zusammensetzung
beziehen. Der scheinbare Widerspruch im Anspruch 1 ist
daher rein sprachlichen Charakters und lasst sich unter
Heranziehung der Beschreibung ohne weiteres l6sen, so
dass ein Einwand der mangelnden Offenbarung der
Erfindung auf der Basis dieses scheinbaren Widerspruchs
nicht Uberzeugen kann. Die Ausfihrbarkeit der Erfindung

gemall dem beanspruchten Gegenstand ist daher gegeben.

Neuheit

6.

Angesichts der im obigen Punkt 3 dargestellten Auslegung
des Anspruchs 1 wurde die Neuheit des beanspruchten
Gegenstands nicht mehr in Frage gestellt. Im Hinblick
auf den vorliegenden Stand der Technik, sieht die Kammer
keinen Anlass die Neuheit des beanspruchten Verfahrens
In Frage zu stellen.

Erfinderische Tatigkeit

Nachstliegender Stand der Technik

7.

C6765.D

Das Streitpatent betrifft eine Mascara-Zusammensetzung,
wobeil erwinscht ist, dass eine erhohte Feuchtigkeits-
und Abriebbestandigkeit, sowie eine ausgezeichnete
Haftung erhalten werden (siehe Absatz [0004]). Im
Einklang mit den Ausfuhrungen beider Parteien wahrend

der muindlichen Verhandlung, betrachtet die Kammer die
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Druckschrift D2 als einen geeigneten Ausgangpunkt fur
die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit,
insbesondere das Beispiel 5 dieser Druckschrift, da sie
eine Mascara iIn der Form einer Emulsion, die
Stearinsaure, verschiedene Wachse und ein PVP Copolymer
enthalt, betrifft. Zur Herstellung dieser spezifischen
Mascara werden keine Angaben gemacht. D2 lehrt lediglich
in der Beschreibung (Seite 8, Zeilen 29-30), dass die
Herstellung der Mascara-Zusammensetzungen in der
ublichen Weise durch Mischen der einzelnen Bestandteile
erfolgen kann. Es wird aber nicht gelehrt, dass das PVP
Copolymer zuerst in einer Mischung aus dem geschmolzenen

Wachsgemisch und Stearinsdure eingebracht wird.

Aufgabe und LOsung

8.

C6765.D

Ausgehend von diesem Stand der Technik sollen das
beanspruchte Produkt und das beanspruchte Verfahren
gemall Vortrag der Beschwerdegegnerin und im Einklang mit
dem Absatz [0004] des Streitpatents die technische
Aufgabe 16sen eine Mascara-Zusammensetzung mit zumindest

verbesserter Feuchtigkeitsbestandigkeit bereitzustellen.

Zum Beleg fur eine erfolgreiche L6sung der patentgemallen
Aufgabe durch die Bereitstellung der anspruchsgemélen
Mascaras oder Verfahren zu Herstellung von Mascaras hat
die Beschwerdegegnerin auf die Vergleichsversuche vom

3. Marz 2009 verwiesen. Verglichen werden die Mascara
gemall Beispiel 2 des Streitpatents und eine weitere
Mascara, die identisch hergestellt wird, aber mit der
Ausnahme, dass das PVP nicht in die Olphase bei
Herstellung des Komplexes zugesetzt wird, sondern in die
Wasserphase eingefuhrt wird. Diese vorgelegte nicht

erfindungsgemdflle Mascara stellt aber keine
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Zusammensetzung gemall D2 dar. Sie unterscheidet sich in
vieler Hinsicht von der Mascara gemall Beispiel 5 von D2.
Fur die gleiche Menge an PVP werden fur das Beispiel 5
von D2 und die vorgelegte nicht erfindungsgemalle Mascara
andere Mengen an Wachs und Stearinsaure verwendet, wobei
in Beispiel 5 von D2 zusatzlich Neutraldl und weitere
Bestandteile vorhanden sind. Es wurden des Weiteren
weder Beweise noch Argumente vorgebracht, die darauf
hindeuten, dass die vermeintlichen Vorteile des
patentsgemallen Herstellungsverfahrens beziuglich der
Feuchtigkeitsbestandigkeit ebenfalls im Kontext der
Komponenten von Beispiel 5 von D2 vorhanden wéaren. Mit
anderen Worten, reicht der vorgelegte Vergleichsversuch
der Patentinhaberin fur sich allein nicht, um eine
Wirkung der erfindungsgemdflen Verfahrensmalnahmen
gegenuber dem nédchstliegendem Stand der Technik
nachzuweisen. Nach der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern kénnen geltend gemachte Vorteile
gegenuber dem nédchstliegenden Stand der Technik, die
aber nicht hinreichend belegt sind, bei der Ermittlung
der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe und damit
fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht
In Betracht gezogen werden. Die technische Aufgabe, die
gegenuber der Druckschrift D2 geldst wird, ist deshalb
in der Bereitstellung von weiteren Mascaras

umzuformulieren.

Nahel1egen

10.

C6765.D

Es bleibt die Frage zu untersuchen, ob der Fachmann
ausgehend von D2 unter Berucksichtigung des im Verfahren
befindlichen Standes der Technik in naheliegender Weise
zur beanspruchten Losung gelangen konnte, namlich zur

Herstellung des im Anspruch 1 definierten Komplexes.
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Dieser Komplex wird unter anderem hergestellt indem das
wasserlosliche Polymer i1n eine Mischung aus
geschmolzenem Wachs oder Wachsgemisch und Stearinsaure
eingebracht wird. Das Argument der Beschwerdefihrerin,
dass es fur den Fachmann zur Herstellung der Mascara
gemall Beispiel 5 von D2 nur zwei Moglichkeiten gébe, um
das PVP-Copolymer in die Mascara-Emulsion einzufiuhren,
namlich in die Wasserphase oder in die Olphase, setzt
voraus, dass jede dieser zwei Moglichkeiten dem Fachmann
aus seinem allgemeinen Fachwissen bekannt sind oder
mindestens aus dem Dokument D2 suggeriert werden. Wie iIm
obigen Punkt 7 dargestellt, lehrt D2 lediglich, dass die
Herstellung der Mascara-Zusammensetzungen in der
ublichen Weise durch Mischen der einzelnen Bestandteilen
erfolgen kann. Es wurden keine Dokumente vorgelegt,
welche zeigen, dass es ublich ist, ein PVP Copolymer,
welches wasserloslich ist, in einer Mischung aus
geschmolzenem Wachs oder Wachsgemisch und Stearinsaure
einzubringen, und schon gar nicht auf dem Gebiet der
Mascaras. Da das PVP Copolymer wasserloslich ist, liegt
es fur den Fachmann auf der Hand, dass die uUbliche Weise
iIm Sinne von D2 nur bedeuten kann, das das PVP Copolymer
Im Wasser zu losen ist. Das Einbringen des PVP
Copolymers in einer Mischung aus geschmolzenem Wachs
oder Wachsgemisch und Stearinsédure stellt daher fir den
Fachmann keine Verfahrensweise dar, die iIn die Lehre von
D2 fallt. Somit ist das Argument der Beschwerdefuhrerin,
dass diese Verfahrensweise eine willkirliche Auswahl aus
der Lehre von D2 sei, nicht zutreffend. Es handelt sich
im Gegenteil, um eine Verfahrensweise, die aul3erhalb der
Lehre von D2 liegt, und die wie oben dargestellt von
keinem 1m Verfahren befindlichen Dokument gelehrt wird.
Diese Verfahrensweise i1st daher als nicht naheliegend
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anzusehen. Somit ist der beanspruchte Gegenstand als

erfinderisch anzusehen.

Entscheitdungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz
zuriuckverwiesen mit der Anweisung das Patent
aufrechtzuerhalten auf der Basis der Anspriche 1 bis 3

und der Beschreibung wie eingereicht in der mindlichen

Verhandlung vor der Beschwerdekammer.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

S. Fabiani G. Santavicca
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