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Artikels 102 (1) EPU widerrufen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

IT.

C3359.D

Die Erteilung des europaischen Patents Nr. 1 404 286 auf
die europdische Patentanmeldung 02716801.2 wurde am

16. August 2006 bekannt gemacht (Patentblatt 2006/33).
Das erteilte Patent enthielt 13 Anspriiche, wobei die

unabhédngigen Anspriiche 1, 12 und 13 wie folgt lauteten:

"1l. Pharmazeutische und kosmetische Mittel zur

Behandlung von Haaren, enthaltend tbliche Trager-, Wirk-
und Hilfsstoffe, dadurch gekennzeichnet, daB [SIC] sie
ein Mischsalz aus einem Betain der Formel (A-I)

enthalten,

R'R“R’N'- (CR*R”) x- (CR°R”) y— (CR'R’) ,-Y™ (A-T)

dadurch gekennzeichnet, daB [SiC] das Betain der Formel
(A-I) Carnitin ist, und weiterhin dadurch gekennzeichnet,
dass das Mischsalz als weitere Komponente Weinsaure

enthalt."

"12. Kosmetisches Verfahren zur Verbesserung des
Haarwuchses, dadurch gekennzeichnet, daR [SiIC] die Haare
mit einem Mittel nach einem der Anspriiche 1 bis 11

behandelt werden."

"13. Verwendung von Mischsalzen aus Carnitin und
Weinsadure, zur Herstellung eines Mittels zur Foérderung
des Wachstumes und/oder Verhinderung des Ausfallens wvon

Haaren."

Gegen die Erteilung des obigen Patentes wurde am 16. Mai
2007 Einspruch eingelegt, mit dem Antrag, das Patent
wegen fehlender Neuheit, mangelnder erfinderischen
Tatigkeit, Ausschluss von der Patentierbarkeit und

unzureichender Offenbarung in vollem Umfang zu
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widerrufen (Artikel 100 a) und b) EPU). Der Einspruch
war unter anderem auf folgenden Stand der Technik

gestutzt:

Dl1: DE-A-196 31 685
D3: EP-A-0 434 088
D4: WO-A-98/34610

Mit ihrer Stellungnahme vom 22. Oktober 2007 reichte die
Patentinhaberin Testergebnisse mit folgendem

Wirkungsnachweis ein:

D6: Wirkungsnachweis zur das Haarwachstum fordernden
Wirkung von Carnitintartrat Uber den Nachweis der
Ausschiittung von Wachstumsfaktoren (HGF, KGF) in
organotypischen Haarfollikelzellkulturen nach Behandlung

mit Carnitintartrat.

Mit der am 22. August 2008 schriftlich begriindeten
Entscheidung wurde das Patent widerrufen. Der
Entscheidung lagen zwei mit Schreiben vom 09. Juni 2008
eingereichte Anspruchssatze (Hauptantrag und

1. Hilfsantrag) und der wahrend der mundlichen
Verhandlung am 10. Juli 2008 eingereichte 2. Hilfsantrag

zu Grunde.

Im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 enthielt

Anspruch 1 gemaBl dem Hauptantrag und dem 1. Hilfsantrag
das zusatzliche Merkmal, dass "ein Losungsmittel
ausgewahlt aus Methanol, Propanolen, Butanolen,
Pentanolen, Hexanolen, Cyclohexanolen, Heptanolen,
Octanolen, Nonanolen, Decanolen, Undecanolen,
Dodecanolen und Polyolen enthalten ist". Dementsprechend

enthielt Anspruch 1 gemal dem 2. Hilfsantrag das
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zusadtzliche Merkmal, dass "als Losungsmittel eine
Mischung aus Wasser und einem Alcohol ausgewahlt aus
Methanol, Propanolen, Butanolen, Pentanolen, Hexanolen,
Cyclohexanolen, Heptanolen, Octanolen, Nonanolen,

Decanolen, Undecanolen, Dodecanolen enthalten ist".

Die Einspruchabteilung war der Auffassung, dass

Anspruch 1 gemaR dem Hauptantrag und 1. Hilfsantrag den
Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPU nicht geniige,
weil es keine Offenbarung flir die Kombination des
beanspruchten Wirkstoffes mit einem L&sungsmittel
ausgewahlt aus einer bestimmten Liste und anderen
Ublichen Trdger-, Wirk- und Hilfsstoffen in der
urspringlichen Anmeldung zu finden sei. Da die Anderung
im 2. Hilfsantrag diesen Einwand nicht ausrdume, sei der
verspatet eingereichte 2. Hilfsantrag nicht ins

Verfahren zuzulassen.

Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung legte
die Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin) am 30. August
2008 unter gleichzeitiger Entrichtung der
vorgeschriebenen Gebihr Beschwerde ein, und schrieb
dabei "Es wird beantragt, die Entscheidung in vollem
Umfang aufzuheben und das europaische Patent zu
widerrufen". Mit der Beschwerdebegriindung reichte die
Beschwerdefiihrerin einen Hauptantrag und drei
Hilfsantrdge ein und beantragte, die Entscheidung der
Einspruchsabteilung in vollem Umfang aufzuheben und das
Patent im Umfang des Hauptantrages oder entsprechend

einem der Hilfsantrage zu gewadhren.
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Mit Schreiben vom 17. Marz 2009 stellte die
Einsprechende (Beschwerdegegnerin) die Zulassigkeit der
Beschwerde in Frage und erhob Einwdnde gemal

Artikeln 53 c), 54, 56 und 123 (2) EPOU.

In Reaktion auf den Bescheid der Beschwerdekammer vom
29. Juli 2009 reichte die Beschwerdefiihrerin mit ihrer
Eingabe vom 8. September 2009 einen neuen Hauptantrag
und einen neuen 1. Hilfsantrag ein und erhielt die mit
der Beschwerdebegriindung eingereichten Antradge aufrecht,

die als 2. bis 5. Hilfsantradge umnummeriert wurden.

In der mindlichen Verhandlung am 8. Oktober 2009
Uberreichte die Beschwerdefithrerin einen Satz geadnderter
Anspriche 1 bis 12 als Hauptantrag und zog alle anderen
anhdngigen Antrédge zurick. Die unabhangigen Anspriiche 1

und 12 gemaB dem Hauptantrag lauteten wie folgt:

"l. Kosmetisches Verfahren zur Verbesserung des
Haarwuchses, dadurch gekennzeichnet, dass die Haare mit
einem Mittel, enthaltend Ubliche Tradger-, Wirk- und
Hilfsstoffe, wobei diese [SIC] Mittel ein Mischsalz aus
einem Betain der Formel (A-I) enthalten,

R'R’R’N*- (CR*R’) .- (CR°R) y— (CR®R?) ,-Y ™ (A-T)

in welchem, das Betain der Formel (A-I) Carnitin ist,
und das Mischsalz als weitere Komponente Weinsaure

enthalt, behandelt werden."

"12. Verwendung von Mischsalzen aus Carnitin und
Weinsdure zur Herstellung eines pharmazeutischen Mittels
zur Forderung des Wachstumes und/oder Verhinderung des

Ausfallens von Haaren."
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Die Argumente der Beschwerdefihrerin, soweit sie
relevant zu dieser Entscheidung sind, konnen wie folgt

zusammengefasst werden:

Zulassigkeit

a) Es sei unzweifelhaft klar, dass in diesem Fall bei
der Ausleqgung der Antrage in der Beschwerdeschrift
ein Fehler aufgetreten sei. Der Rechtsprechung
folgend, sei der Wille der Beschwerdefiihrerin aus dem
gesamten Vorbringen zu entnehmen. Auf die
Entscheidungen T 7/81 (ABl. EPO 1983, 98), T 32/81
(AB1. EPO 1982, 225) und T 631/91 vom 27. Januar 1993
werde verwiesen. Es sei unmdglich, dass der Wille der
Beschwerdefiilhrerin und gleichzeitig Patentinhaberin
der Widderruf des Patents sei, weil dafir im
vorliegenden Fall keine Beschwerde notwendig sei. Da
die angefochtene Entscheidung in der
Beschwerdeschrift richtig zitiert sei, konne der
Antrag der Patentinhaberin nur so verstanden werden,
die Entscheidung aufzuheben und das Patent

aufrechtzuerhalten.

Anderungen

b) Die geadnderten Anspriche wirden unmittelbar aus der
Kombination von erteilten Anspriichen erfolgen und
seien aus diesem Grund nicht zu beanstanden.

Ausschluss von der Patentierbarkeit

c) Bel den meisten Personen seil der Haarausfall keine
Krankheit, die therapeutisch behandelt werden misse,

sondern hauptsachlich ein kosmetisches Problem. Mit
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der Beschrankung auf ein kosmetisches Verfahren seien
deshalb im Anspruch 1 des Hauptantrages die mdglichen
therapeutischen Behandlungen ausgeschlossen. Ahnlich
zu den in den Entscheidungen T 469/94 vom 1. Juli
1997, T 144/83 (ABl. EPO 1986, 301), T 584/88 vom

3. April 1989 betrachteten Fadllen sei die Trennung
zwischen der kosmetischen und therapeutischen
Behandlung in diesem Fall eindeutig. Der in den
Ergebnissen von D6 nachgewiesene Effekt auf die
Wachstumsfaktoren beweise, dass eine Wirkung auf das
Wachstum des Haares aus der Verwendung erfolge und
nicht, wie von der Beschwerdegegnerin behauptet, dass
es um eine therapeutische Behandlung handele. Da bei
der Verwendung keine Diagnostik notwendig sei und es
eine klare Trennung gebe zwischen einerseits der
Gruppe, die eine den Kopf verschonernde kosmetische
Behandlung verlange, und anderseits der Gruppe, die
eine therapeutische Behandlung brauche, sei der
Ausschluss von der Patentierbarkeit in diesem Fall

nicht zutreffend.

Neuheit

d)

D1 offenbare nicht unmittelbar und eindeutig
Carnitinmischsalze mit Weinsadure, weil die
offenbarten Carnitin enthaltenden Substanzen
Carnitinester seien und sowohl Carnitinester als auch
Weinsdure einer Liste einer gewissen Lange angehoren
wlirden, sodass eine nicht offenbarte Mehrfachauswahl
notwendig sei, um zum beanspruchten Verfahren zu
gelangen. Dariiber hinaus werde die Zweckangabe des
Anspruchs 1 des Hauptantrages (zur Verbesserung des
Haarwuchses) in D1 nicht genannt, sondern eine

gewlinschte langzeitige Pflege des Haares offenbart,
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die gegen die Benutzung des sehr gut 1loslichen

Carnitins lehre.

Erfinderische Tatigkeit

e)

D4, das als nachstliegender Stand der Technik
anzusehen sei, offenbare eine Kombination von drei
Komponenten (L-Carnitin, Ascorbinsdure und Niacin)
zum Wachstum des Haares, die keine Weinsaure enthalte.
Auch wenn die Wirksamkeit der Kombination in D4 nicht
mit Beispielen nachgewiesen werde, werde in diesem
Dokument behauptet, dass sie aus der dreier
Kombination erfolge, sodass es nicht glaubhaft sei,
dass der Fachmann eine der Komponenten austauschen
wlirde, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Dariber
hinaus wiirden sowohl die Beispiele im Patent als auch
die spéater eingereichten Versuche von D6 mit zwei
unterschiedlichen Modellen den Effekt der gemal dem
vorliegenden Anspruch 1 verwendeten Kombination auf
das Haarwachstum belegen. Die nach der
Beschwerdegegnerin zu kombinierenden Dokumente D1 und
D3 seien nicht zutreffend, da D1 Weinsdure als ein
unauffalliges Element einer langen Liste nenne und D3
auf ein Nahrungserganzungsmittel gerichtet sei,
sodass deren Kombination mit D4 nur aus einer

rickschauenden Betrachtungsweise erfolgen konne.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin, soweit sie

relevant zu dieser Entscheidung sind, konnen wie folgt

zusammengefasst werden:
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Zulassigkeit

a)

Aufgrund des in der Beschwerdeschrift gestellten
Antrages der Patentinhaberin, das Patent zu
widerrufen, sei die Beschwerde als unzuldssig zu
verwerfen. Der gemdB Regel 99 (1) c) EPU gestellte
Antrag, bei dem der Beschwerdegegenstand festgelegt
werde, sei identisch mit der Entscheidung der
Einspruchsabteilung, sodass die Patentinhaberin nicht
durch die Entscheidung beschwert sei. Zudem seien in
der Beschwerdeschrift die angegebene Patentinhaberin
falsch (Beiersdorf Aktiengesellschaft statt Henkel AG
& Co. KGaA) und die Bezeichnung nicht korrekt
("Haarbehandlungsmittel mit Betainen" statt
"Haarbehandlungsmittel mit Carnitintartrat"), sodass
es sogar unklar sei, um welches Patent es sich

handele.

Anderungen

b)

Die Anderungen im Hauptantrag seien nicht unter

Artikel 123 (2) EPU zu beanstanden.

Ausschluss von der Patentierbarkeit

c)

Das kosmetische Verfahren des Anspruchs 1 des
Hauptantrages definiere zwangslaufig auch eine
therapeutische Behandlung des menschlichen Korpers
und sei somit von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.
In der gesamten Anmeldung werde immer in gleicher,
nicht unterscheidbarer Weise von kosmetischen und
pharmazeutischen Anwendungen, bzw. kosmetischen und
pharmazeutischen Mitteln gesprochen (vgl.

insbesondere Absatz [0014]), sodass fir den Fachmann
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eine Trennung zwischen den zwei Behandlungen nicht
gegeben sei. Die beanspruchte Herstellung eines
Pharmazeutikums im erteilten Anspruch 13 bestatige,
dass die Trennung nicht moglich sei. Die Beispiele im
Streitpatent, die einen Vergleich des im Anspruch 1
verwendeten Mischsalzes mit einem pharmakologisch
wirksamen Mittel (Minoxidil) enthielten, und die wvon
der Patentinhaberin mit D6 vorgelegten Ergebnisse,
die den Einfluss des Mischsalzes auf die
Haarwachstumsfaktoren maBen, wiirden bestdatigen, dass
es sich um eine therapeutische Anwendung handele. Die
Formulierung einer kosmetischen Verwendung reiche
gemal der Rechtsprechung in so einem Fall nicht aus,
um das Patentierverbot zu umgehen. Auf die
Entscheidungen T 290/86 (ABl1. EPA 1992, 414),

T 780/89 (ABl. EPA 1993, 440), T 1077/93 vom 30. Mai
1996 werde verwiesen. Das Patent enthalte keine
Information, dass es eine bestimmte Gruppe von
Personen gebe, fiir die das Produkt rein kosmetisch

wirke.

Neuheit

d) D1l offenbare die Verwendung von Carnitinestern zur
Behandlung von Haaren. Die hydrolytisch spaltbaren
Carnitinester seien in Kontakt mit einem wassrigen
Losungsmittel, sodass auch Carnitin anwesend sei. Da
das Mittel in D1 auch Tartratsalze und Weinsdure
enthalten koénne und die wachstumsfdrdernde Wirkung
des Carnitins aus dem Stand der Technik wohlbekannt
sei, sei die Offenbarung in D1 fiir das Verfahren des

Anspruchs 1 neuheitsschadlich.

C3359.D
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Erfinderische Tatigkeit

e) D4 sei als nachstliegender Stand der Technik
anzusehen, weil Anspruch 8 in D4 ein
Haarwachstumsverfahren mit einer Carnitin
enthaltenden Zusammensetzung offenbare. Das Verfahren
des Anspruchs 1 des Hauptantrages unterscheide sich
von der Offenbarung in D4 dadurch, dass das Mischsalz
als weitere Komponente Weinsdure statt Ascorbinsdure
enthalte. Die von der Beschwerdefilhrerin
durchgefiihrten Tests konnten keinen Effekt beweisen,
weil die im Patent verfiigbaren Beispiele einen
einzigen Wert der Konzentration von Carnitintartrat
analysierten, sodass sie keine Wirkung iber die
gesamte Breite des Anspruchs nachweisen konnten, und
weil die Standardabweichung in den Ergebnissen von D6
so breit sei, dass sie keine Synergie des Carnitins
mit der Weinsdure beweisen koénnten. Die objektive
Aufgabe koénne dann nur darin gesehen werden, eine
alternative Zusammensetzung fir das Verfahren in D4
zu finden. Der Fachmann, der auf der Suche einer
Alternative sei, wirde in D1 Weinsaure und
Ascorbinsdure in derselben Liste von moglichen
Komponenten solcher Zusammensetzungen finden und den
Austausch ohne erfinderisches Zutun durchfihren.
Alternativ wirde er das Dokument D3 in Betracht
ziehen, da sowohl D4 als auch D3 Mittel fiir orale
Anwendung offenbarten, und aus der Lehre dieses
Dokuments die Verwendung von Weinsadure in solchen

Zusammensetzungen entnehmen.

XI. Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und das Patent

auf Basis des in der miindlichen Verhandlung am

C3359.D



XIT.

- 11 - T 1711/08

8. Oktober 2009 eingereichten Hauptantrags

aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die
Beschwerde als unzulédssig zu verwerfen und sonst die

Zurickweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgrinde

C3359.D

Zulassigkeit

Nach Artikel 107 EPU kann jeder Verfahrensbeteiligte
Beschwerde einlegen, der durch eine Entscheidung
beschwert ist, wobei gemal der Rechtsprechung ein
Verfahrensbeteiligter als beschwert gilt, wenn die
Entscheidung seinem Hauptantrag oder den dem
stattgegebenen Hilfsantrag vorausgehenden Hilfsantradgen
nicht stattgibt (Rechtsprechung der Beschwerdekammern
des Europdischen Patentamtes, 5. Auflage, 2006
VII.D.7.3.2). Im vorliegenden Fall gab die Entscheidung
der Einspruchsabteilung, das Patent zu widerrufen, weder
dem Hauptantrag noch den 1. und 2. Hilfsantrédgen der
Patentinhaberin statt, sodass letztere im Widerspruch
zur Meinung der Beschwerdegegnerin zweifellos als

beschwert durch die Entscheidung anzusehen ist.

Nach Regel 101 EPU verwirft die Beschwerdekammer eine
Beschwerde als unzulédssig, wenn sie unter anderem der
Regel 99 Absatz 1 b) oder c) EPU nicht entspricht, was
nach der Beschwerdegegnerin fir die vorliegende
Beschwerde der Fall sei. Nach Regel 99 (1) b) und c) EPU

muss die Beschwerdeschrift die Angabe der angefochtenen
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Entscheidung und einen Antrag, in dem der

Beschwerdegegenstand festgelegt wird, enthalten.

Im vorliegen Fall gab die Beschwerdeschrift das
Streitpatent mit seiner Nummer und die angefochtene
Entscheidung mit dem Datum ihres Ergehens an, sodass die
Erfordernisse der Regel 99 (1) b) EPU erfillt sind. Da
diese Daten vorhanden und korrekt sind, konnen die
fehlerhafte Angabe der Patentinhaberin und die
inkorrekte Bezeichnung im Betreff, die der Bezeichnung
der Anmeldung und nicht der des Patentes entsprach,
nicht in Frage stellen, um welche Entscheidung es sich

handelt.

Was die Erfordernisse der Regel 99 (1) c) EPU betrifft,
beantragte die Patentinhaberin und Beschwerdefihrerin in
der Beschwerdeschrift, "die Entscheidung in vollem
Umfang aufzuheben und das europaische Patent zu
widerrufen". Da die angefochtene Entscheidung das Patent
schon widerrief, sind die zweil Antrage der
Beschwerdefiihrerin zweifellos widersprichlich, wobei es
klar ist, dass der Antrag, das Patent zu widerrufen, da
er keinem Interesse der Patentinhaberin entspricht, als
fehlerhaft anzusehen ist. Nur der Antrag, die
Entscheidung aufzuheben, ist zu beachten. Der Umfang, in
dem die Entscheidung abzuandern ist, muss gemal

Regel 99 (2) EPU erst in der Beschwerdebegriindung

angegeben werden, und dies geschah auch.

Aus diesen Grinden sind die Erfordernisse der
Regel 99 (1) b) und c) EPU erfiillt, sodass die

Beschwerde zulédssig ist.
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Anderungen

Im Vergleich zu den Anspriichen, die der Entscheidung der
Einspruchsabteilung zu Grunde lagen, enthalt der
Anspruchssatz gemaB dem Hauptantrag keinen
Produktanspruch. Dariber hinaus sind die im Laufe des
Einspruchsverfahrens hinzugefiigten Merkmale, gegen die
in der angefochtenen Entscheidung Einwand erhoben wurde,

in diesen Ansprichen nicht mehr enthalten.

Insbesondere entsprechen die Anspriiche 1-11 gemalB dem
Hauptantrag erteiltem Anspruch 12 in Kombination mit den
erteilten Anspriichen 1-11, auf die er sich bezog, wobei
im Anspruch 2 die Worte "pharmakologisch und/oder"
gestrichen wurden zur Konsistenz mit der Formulierung
des Gegenstandes des Anspruchs 1 als ein kosmetisches
Verfahren. Anspruch 12 des Hauptantrages entspricht
erteiltem Anspruch 13, wobei das Mittel als ein
"pharmazeutisches" Mittel definiert ist zur Konsistenz
mit der Formulierung als zweite medizinische Verwendung
in der schweizerischen Anspruchsform und auf Basis der
allgemeinen Offenbarung in der Anmeldung (Seite 2,
Zeilen 3-5; Anspruche). Des Weiteren fihren die

Anderungen zu keiner Erweiterung des Patentsschutzes.

Aus diesen Griunden sind die Anderungen in den Ansprichen
gemal dem Hauptantrag nicht zu beanstanden

(Artikel 123 (2) und (3) EPU).
Ausschluss von der Patentierbarkeit
Anspruch 1 des Hauptantrages betrifft ein kosmetisches

Verfahren zur Verbesserung des Haarwuchses durch

Behandlung mit einem Mittel, das tUbliche Tréger-, Wirk-
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und Hilfsstoffe, und ein Mischsalz aus Carnitin und

Weinsdure enthalt.

Obwohl die Formulierung des Anspruchs nicht explizit auf
ein nach Artikel 53 c¢) EPU Verfahren zur therapeutischen
Behandlung des menschlichen oder tierischen Korpers
gerichtet ist, ist das verwendete Mittel gemal dem
Streitpatent auch als pharmakologisches Mittel anzusehen
(vgl. z.B. erteilten Anspruch 1), sodass es
festzustellen ist, ob sich die im Streitpatent
beschriebene kosmetische Wirkung von der therapeutischen
Wirkung unterscheiden lé&dsst oder ob sie untrennbar damit

verknipft ist (Rechtsprechung, supra, I.A.2.3.2).

Es ist hier zu beachten, dass die Absicht, den Haarwuchs
zu verbessern, bestehen kann, ohne dass eine Krankheit
vorliegt. Der Wunsch, langeres oder dichteres Haar zu
besitzen, ist in vielen Fallen auf kosmetische und
dsthetische Grinde zurickzufihren und ist nicht
unmittelbar mit einer Krankheit der interessierten
Person verbunden. Insbesondere lassen sich in diesem
Fall die zwei Verwendungen des Mittels leicht
unterscheiden, weil sie eindeutig verschiedene
Personengruppen betreffen. Die eine Gruppe besteht aus
Patienten, denen wegen einer Krankheit das Haar
ausgefallen ist, und die zweite aus Personen, die an
einer solchen Krankheit nicht leiden und die durch die
Behandlung an einer Verschonerung des Aussehens

interessiert sind.

Anders als im Fall der von der Beschwerdegegnerin
zitierten Entscheidung T 780/89 (supra), in dem die
therapeutische Wirkung eines immunstimulierenden Mittels

untrennbar verknipft mit der beanspruchten Verwendung
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zur nichttherapeutischen Stimulierung der korpereigenen
Abwehr von Tieren war, weil auch die darauffolgende
erhohte Fleischproduktion auf den besseren
Gesundheitszustand der Tiere zurickzufihren war, ist im
vorliegenden Fall bei dem kosmetischen Verfahren nicht
unmittelbar Uber einen Gesundheitszustand die Rede, da
keine Information vorliegt, dass die Verschonerung des
Haares durch Verbesserung dessen Wuchses mit der

Gesundheit der behandelten Person verbunden ist.

Der vorliegende Fall unterscheidet sich auch von denen
in den von der Beschwerdegegnerin zitierten
Entscheidungen T 290/86 (supra) und T 1077/93 (supra).
In T 290/86 (supra) hatte das beanspruchte Verfahren zur
Beseitigung von Zahnbeleg unweigerlich auch eine
therapeutische Wirkung, namlich die im Streitpatent
bestatigte Wirkung der Vorbeugung gegen Karies und
periodontale Erkrankungen. In T 1077/93 (supra) wurde
nachgewiesen, dass die Schutzwirkung fir die Haut vor
UV-Strahlen durch das verwendete Mittel auf eine
Wechselwirkung mit dem Zellgeschehen in der Epidermis
zurickzufihren war, die pathologische Folgen vermied. Im
vorliegenden Fall liegt aber kein Bewels vor, dass durch
die kosmetische Behandlung auch zwangslaufig eine
prophylaktische Wirkung vorkommt. Insbesondere zeigten
die mit D6 eingereichten Ergebnisse nur, dass das Mittel
eine Wirkung auf die Haarwachstumfaktoren hatte, aber es
wurde nicht von der Beschwerdegegnerin bewiesen, dass
durch diese Wirkung eine Prophylaxe vor moglichen

Krankheiten notwendigerweise stattfindet.

Die Tatsache, dass das Mittel in der Patentschrift als
pharmakologisch und kosmetisch standig definiert wurde,

bedeutet auch nicht, dass dessen kosmetische und
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therapeutische Verwendungen untrennbar sind, sondern sie
bestatigt lediglich, dass es im Interesse der
Beschwerdefiihrerin lag, beide Wirkungen zu schiitzen, wie
die erteilten Anspriiche 12 und 13, die auf ein
kosmetisches Verfahren zur Verbesserung des Haarwuchses
bzw. auf die Verwendung von Mischsalzen aus Carnitin und
Weinsdure zur Herstellung eines pharmazeutischen Mittels

gerichtet waren, bekraftigten.

Aus diesen Grinden fallt das Verfahren des Anspruchs 1
des Hauptantrages nicht unter die Ausnahme des

Artikels 53 c¢) EPU.
Neuheit

D1 offenbart Wirkstoffderivate der Formel (I)

RJ.

l

[®*- N* - ¥ - COOR] A” (1),

RB

mit R', R? und R’ unabhingig voneinander gleich einem
unsubstituierten oder substituierten Alkylrest, Y gleich
einem substituierten oder unsubstituierten Alkylrest, R
gleich einem Wirkstoffradikal, das vor der Esterbildung
mindestens eine OH-Gruppe im Molekil aufweist und A

gleich einem Anion (Anspruch 1).

Die Wirkstoffderivate sind hydrolytisch spaltbar

(Seite 2, Zeile 23) und sind in einem
Haarbehandlungsmittel enthalten (Anspruch 8). Das mit
dem Mittel behandelte Haar kann mit einer alkalischen
Losung behandelt und anschlieBend mit Wasser ausgespllt

werden (Anspruch 12), sodass eine Spaltung der



C3359.D

- 17 - T 1711/08

Wirkstoffderivate im Laufe der Haarbehandlung im Prinzip

stattfinden kann.

Als Wirkstoffderivate der Formel (I) sind insbesondere
die Wirkstoffester des L-, D- oder L,D-Carnitins, des L-,
D- oder L,D-O-Acetyl-Carnitins oder des Betains zu
nennen, wobei als Anion A vorzugsweise ein Sulfation,
Phosphation, Hydrogenphosphation, Carbonation,
Hydrogencarbonation, Jodidion, Chloridion, Bromidion,
Oxalation, Formiation, Acetation, Zitration, Tartration,
Malation oder Pyruvation verwendet wird (Seite 2,

Zeilen 60-65).

Fir die Einstellung des in D1 verwendeten neutralen bis
sauren pH-Wertes sind sowohl organische als auch
anorganische Sauren, beispielsweise o-
Hydroxycarbonsduren, wie zum Beispiel Glykolsaure,
Milchsdure, Weinsdure, Zitronensdure oder Apfelsiure,
Ascorbinsaure, Gluconsadurelacton, Essigsaure, Salzsédure
oder Phosphorsaure, sowie Mischungen der genannten

Sduren, geeignet (Seite 3, Zeilen 59-62).

Auch wenn es moéglich ist, dass Carnitin wahrend der
Behandlung mit dem offenbarten Mittel anwesend ist, und
Weinsdure im Haarbehandlungsmittel enthalten werden kann,
konnte eine Kombination von Carnitin mit Weinsdure nur
aus einer mehrfachen Auswahl erfolgen, wobei
Carnitinester aus der Liste der Wirkstoffderivate,
Weinsdure aus der Liste der Saure oder Tartration aus

der Liste der Gegenionen, und auch Bedingungen, unter
welchen eine Spaltung der Carnitinester notwendigerweise

stattfindet, ausgewadhlt werden missten.
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Da eine solche Mehrfachauswahl innerhalb der in D1
angebotenen Moglichkeiten aber nicht unmittelbar und
eindeutig offenbart wird, ist D1 schon aus diesem Grund
fir den Gegenstand weder des Anspruchs 1 noch des
Anspruchs 12 des Hauptantrages neuheitsschadlich,
unabhédngig davon, ob eine implizite Offenbarung eines
Verfahrens zur Verbesserung des Haarwuchses oder eine
Verwendung der Kombination zur Fdrderung des Wachstumes
und Verhinderung des Ausfallens von Haaren in D1 zu

finden sei.

Erfinderische Tatigkeit

Auch wenn im Streitpatent eine technische Aufgabe nicht
explizit formuliert wird, kann die dorthin implizit
gestellte Aufgabe so verstanden werden, ein Mittel zur
Verbesserung des Haarwuchses zu entwickeln

(Absatze [0001]-[0005]). Das Dokument D4, das auf eine
L-Carnitin enthaltende Zusammensetzung zur Verbesserung
des Haarwuchses (D4, Anspruch 1) gerichtet ist, wurde
daher zum gleichen Zweck wie das bestrittene Patent

entwickelt.

Die Zusammensetzung von D4 enthdlt neben L-Carnitin
Ascorbinsdure und Niacin als wesentliche und zwingende
Komponenten (Anspruch 1). In D4 wird nachgewiesen, dass
die dreier Kombination von Carnitin, Ascorbinsaure und
Niacin einen Effekt auf das Haarwachstum liefert, und
auch angegeben, dass dieser Effekt durch die dreier
Kombination stattfindet (Seite 4, Zeile 29 - Seite 5,
Zeile 6; Seite 6, Zeilen 11-13; Anspruch 8; Beispiele).
Ob eine Behandlung mit den einzelnen Komponenten die
gleiche Wirkung haben kénnte, wird nicht erdrtert. Den

Verfahrensbeteiligten folgend, ist die Beschwerdekammer
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ebenfalls der Meinung, dass D4 fir das Verfahren des
Anspruchs 1 als nachstliegender Stand der Technik

anzusehen ist.

Da Weinsadure als mogliche Komponente der Zusammensetzung
in D4 nicht erwdhnt wird, unterscheidet sich das
kosmetische Verfahren des Anspruchs 1 von der
Offenbarung in D4 dadurch, dass das Mittel ein Mischsalz

aufweist, das Weinsdure und Carnitin enthalt.

Es stellt sich dann die Frage, welche Aufgabe durch die
Verwendung eines Mischsalzes, das Weinsdure und Carnitin
enthalt (Carnitintartrat), gegeniiber dem Verfahren gemal

D4 aus objektiver Sicht geldst wird.

Weder die im Streitpatent verfligbaren Beispiele, noch
die mit D6 eingereichten Ergebnisse bieten einen
Vergleich eines Behandlungsverfahrens gemal Anspruch 1
des Hauptantrages mit einer Behandlung gemal D4 an.
Trotzdem zeigen sowohl die einen als auch die anderen,
dass eine Behandlung mit Carnitintartrat eine
Verbesserung des Haarwachstums in Vergleich zu einer
Behandlung mit Carnitin allein veranlasst, auch wenn die
in D6 angegebene Standardabweichung im Kauf genommen

wird.

Den Zweifeln der Beschwerdegegnerin iber die
Zuverlassigkeit der Daten der Patentinhaberin kann sich
die Beschwerdekammer nicht anschlieBen. Auch wenn die
Tests im Streitpatent mit einem einzigen Wert der
Carnitintartratkonzentration durchgefiihrt wurden, wurden
von der Beschwerdegegnerin weder stiitzende technischen
Argumente noch ein Nachweis eingebracht, die das

Vorkommen solches Effekts bei unterschiedlichen
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Bedingungen in Frage stellen konnte. Da die
Beschwerdegegnerin fiir ihre Behauptung jedoch
beweispflichtig ist, muss ihr unsubstantiierter Zweifel

unberiicksichtigt bleiben.

Aus den verfligbaren Beweisen kann die Beschwerdekammer
nur schlieBen, dass eine Behandlung mit einem Mischsalz
mit Carnitin und Weinsdure gemd@B Anspruch 1 eine
Verbesserung des Haarwachstums in Vergleich zu einer

Behandlung mit Carnitin allein bewirkt.

Folglich ist die objektive Aufgabe, ausgehend von D4,
darin zu sehen, eine alternative Behandlung zu
entwickeln, die auch eine Verbesserung des Haarwachstums

aufweist.

Der verfligbare Stand der Technik enthdalt keinen Hinweis
flir den Fachmann, der auf der Suche einer Losung fir
diese Aufgabe ist, Carnitin mit Weinsadure zu kombinieren,
um eine alternative Weise zur Verbesserung des

Haarwachstums zu finden.

D1 offenbart zwar (vgl. Entscheidungsgrtinden 4.1-4.4)
ein Haarbehandlungsmittel, das Carnitin und Weinsdaure
enthalten kann, aber in diesem Dokument ist nirgendwo
Uber Haarwachstum die Rede und die spezifische
Kombination von Carnitin und Weinsdure wird nicht
offenbart. Auch wenn Weinsdure und Ascorbinsaure der
gleichen Liste von Sduren gehdren, die geeignet sind zur
Einstellung des pH-Wertes (Seite 3, Zeilen 59-62), gibt
D1 keinen Hinweis, Ascorbinsdure mit Weinsdure zu
ersetzen oder die beiden gleichzeitig zu benutzen, um

das Haarwachstum zu verbessern.
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D3 betrifft L-Carnitin enthaltende Praparate zur oralen
Anwendung in Tabletten-, Kapsel- oder Pulverform

(Seite 2, Zeilen 1-2) und insbesondere die Verwendung
von L-Carnitin-L-Tartrat zur Herstellung von oralen
Darreichungsformen (Anspruch 1). Als Anwendungsgebiete
werden die Sporterndhrung, die Behandlung wvon
Krankheiten mit Stoffwechselstdrungen, geriatrische
Zwecke und allgemeine Erndhrungszusatze genannt (Seite 2,
Zeilen 3-10). In D3 ist iber Haarbehandlungsmittel im
Allgemeinen und insbesondere fir die Verbesserung des
Haarwachstums nie die Rede. Ohne irgendeinen Bezug auf
Haarbehandlungsmittel ist nicht relevant, dass in D3 wie
in D4 (Seite 6, Zeilen 9 und 17) die orale Anwendung von

L-Carnitin erwadhnt wird.

Aus diesen Grinden schlieBt die Beschwerdekammer, dass
das kosmetische Verfahren des Anspruchs 1 des
Hauptantrages im Licht des verfligbharen Stands der

Technik auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Fir den in der schweizerischen Anspruchsform abgefassten
Verwendungsanspruch zur Herstellung eines
Pharmazeutikums zur Forderung des Wachstums und/oder
Verhinderung des Ausfallens von Haaren des Anspruchs 12
ist auch D4, das die Herstellung von Carnitin
enthaltenden Zusammensetzungen (Seite 5, Zeilen 7-16)
und deren Verwendung zur Verbesserung des Wachstums
neues Haars (Anspruch 8) beschreibt, als nachstliegender
Stand der Technik anzusehen. Der Unterschied ist
derselbe wie flr das kosmetische Verfahren (vgl.
Entscheidungsgrund 5.3) und die objektive Aufgabe aus
denselben Grinden wie unter den Punkten 5.4-5.8 (supra)

ist die Entwicklung eines alternativen Mittels zur
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Forderung des Wachstums und/oder Verhinderung des

Ausfallens von Haaren.

Mit derselben Begrindung wie unter den Punkten 5.9-5.11
enthdlt der Stand der Technik keinen Hinweis, Weinsaure
mit Carnitin zu diesem Zweck zu kombinieren, sodass auch
die Verwendung des Anspruchs 12 des Hauptantrages auf

einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurlickverwiesen mit
der Anordnung das Patent auf Basis der Anspriche 1-12
des in der miindlichen Verhandlung am 8. Oktober 2009
eingereichten Antrags und einer daran anzupassenden
Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Der Geschaftstellenbeamte: Der Vorsitzende:

S. Fabiani S. Perryman

C3359.D



