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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Das europdische Patent Nr. 1 366 742 wurde mit sieben
Ansprichen erteilt. Diese waren auf eine kosmetische
Zubereitung enthaltend unter anderem ein oder mehrere
Guar-Hydroxypropyltrimethylammoniumchloride der Klasse
der Galactomannan 2-Hydroxypropyltrimethylammonium-
chloridether (nachfolgend "Guar-Polymere") gerichtet
und hatten auBRerdem die Verwendung dieser Zubereitung
als Haarshampoo bzw. als Mittel zum Konditionieren des

Haares zum Gegenstand.

Gegen die Erteilung des Patents haben vier
Einsprechende Einspruch eingelegt. Einspruchsgriinde
waren fehlende Neuheit und fehlende erfinderische
Tatigkeit gemdB Artikel 100 a) EPU, unzureichende
Offenbarung gemaB Artikel 100 b) EPU sowie unzuldssige
Erweiterung des Inhalts gemdB Artikel 100 c) EPU.

Im Verlauf des Einspruchsverfahrens wurden unter

anderem die folgenden Beweismittel genannt:

D7: WO 01/54655 A2

Dl16: WO 03/105793 A2

D21: EP 1 366 740 Al

D25: Datenblatt zu Cosmedia® Guar C 261, September 2001
D27: WO 2012/042001 Al

Der Entscheidung der Einspruchsabteilung lber den
Widerruf des Patents lagen ein Hauptantrag und ein
Hilfsantrag zugrunde. Der Hauptantrag entsprach dem
Patent in der erteilten Fassung. Der Hilfsantrag wurde
in der mindlichen Verhandlung vom 8. Oktober 2015 vor

der Einspruchsabteilung eingereicht.
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Anspruch 1 des Haupt- und des Hilfsantrags waren

identisch und lauteten wie folgt:

"l. Kosmetische Zubereitung enthaltend

a) ein oder mehrere Guar-Hydroxypropyltrimethyl-
ammoniumchloride, welche zur Klasse der Galactomannan
2-Hydroxypropyltrimethylammoniumchloridether gehoren,
ein mittleres Molekulargewicht wvon 600000 bis 2000000
aufweisen und eine Ladungsdichte von 0,4 bis 1,0 meq/g
besitzen (nachfolgend "Merkmal a)"),

b) ein oder mehrere Polymere, welche gebildet werden
aus quaternisierten Ammoniumsalz der
Hydroxypropylcellulose die mit einem Trimethylammonium
substituierten Epoxid modifiziert sind (INCI:
Polyquaternium-10) und ein mittleres Molekulargewicht
von 200000 bis 1000000 und eine Ladungsdichte wvon 0,8
bis 1,8 meqg/g aufweisen (nachfolgend "Merkmal b)"),

c) Natriumlaurylethersulfat (nachfolgend "Merkmal c)"),
d) Tribungsmittel/Perlglanze gewahlt aus PEG-3
Distearat und/oder eine Kombination aus
Glycoldistearat, Glycerin, Laureth-4 und
Cocamidopropylbetain und/oder eine Kombination aus
Glycoldistearat, Cocosglucosiden, Glyceryloleat und
Glycerylstearat und/oder Styrol/Acrylat Copolymere
neben gegebenenfalls weiteren kosmetischen Wirk-,

Hilfs- und Zusatzstoffen."

Anspruch 2 des Hauptantrags war auf eine kosmetische
Zubereitung nach Anspruch 1 gerichtet, dadurch
gekennzeichnet, dass Merkmale a), b) und c) in
bestimmten Konzentrationen vorlagen. Dieser Anspruch

ist im Hilfsantrag gestrichen worden.

In der angefochtenen Entscheidung befand die



VI.

VII.

- 3 - T 2384/15

Einspruchsabteilung, dass Anspruch 2 des Hauptantrags
nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU
erfiille. Der Hilfsantrag hingegen sei beziiglich den
Artikeln 123 (2) und 123 (3) EPU nicht zu beanstanden,
jedoch geniige er nicht dem Erfordernis der
Ausfihrbarkeit.

In diesem Zusammenhang fihrte die Einspruchsabteilung

insbesondere folgendes aus:

Die Kenntnis des in Anspruch 1 genannten mittleren
Molekulargewichts des oder der Guar-Polymere sei von
entscheidender Bedeutung fir die Umsetzung der
erfinderischen Lehre. Folglich bendtige der Fachmann
zielfiihrende Handlungsanweisungen beziiglich des fir die
Bestimmung dieses Parameters zu wahlenden Verfahrens,
um die beanspruchte Erfindung ausfihren zu kdnnen. Da
solche Anweisungen im vorliegenden Fall jedoch fehlten,
seili die beanspruchte Erfindung im Hinblick auf diesen

Parameter nicht ausfihrbar.

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte
die Patentinhaberin (nachfolgend Beschwerdefiithrerin)
Beschwerde ein. Mit ihrer Beschwerdebegriindung
verteidigte sie den der Entscheidung der
Einspruchsabteilung zugrundeliegenden Hilfsantrag.
Ferner beantragte sie flir den Fall, dass die Kammer
ihrer Beschwerde stattgeben sollte, die
Zurickverweisung der Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung zur weiteren Priifung von Neuheit

und erfinderischer Tatigkeit.

Mit Schriftsatz vom 18. Januar 2016 hat die

Einsprechende 01 ihren Einspruch zuriickgenommen.
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In ihren Beschwerdeerwiderungen vom 25. Januar 2016
respektive vom 6. Mai 2016 nahmen die Einsprechende 03
(nachfolgend "Beschwerdegegnerin 02") und die
Einsprechende 02 (nachfolgend "Beschwerdegegnerin 01")

zu der Beschwerde Stellung.

Ferner fihrte die Beschwerdegegnerin 01 mit ihrer

Beschwerdebegriindung folgendes neues Beweismittel ein:

D29: ROmpp Chemie-Lexikon, Ausgabe 1991, Seiten 2832
bis 2834

In einer Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK vom
26. April 2019 erliuterte die Kammer ihre vorlaufige

Einschatzung.

Die mundliche Verhandlung fand am 23. Mai 2019 in
Anwesenheit der Beschwerdefiithrerin, der
Beschwerdegegnerin 01, der Beschwerdegegnerin 02 und
der Einsprechenden 04 (nachfolgend "Beschwerdegegnerin

03") statt.

Am Ende der mindlichen Verhandlung waren die Antrage

der Parteien wie folgt:

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents auf der Grundlage des der Entscheidung der
Einspruchsabteilung zugrundeliegenden ersten
Hilfsantrags (nachfolgend "Hauptantrag"). Ferner
beantragte sie fir den Fall, dass die Kammer ihrer
Beschwerde stattgeben sollte, die Zuriickverweisung an
die Einspruchsabteilung zur weiteren Prufung von

Neuheit und erfinderischer Tatigkeit.
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Die Beschwerdegegnerinnen 01, 02 und 03 beantragten die

Zurlickweisung der Beschwerde.

Die flir die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Beschwerdefiihrerin lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

GemaR standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern
reiche es fliir die Ausfihrbarkeit einer Erfindung aus,
wenn dem Fachmann mindestens ein Weg zu ihrer
Ausfiihrung eindeutig aufgezeigt werde. Dieses
Erfordernis sei im vorliegenden Fall erfillt.
Insbesondere offenbare das Streitpatent mehrere
Beispielrezepturen mit Guar-Polymeren. Unstreitig
nennten diese Beispiele ausschlieRlich den Handelsnamen
dieser Polymere, jedoch erhalte der auf dem Gebiet der
Kosmetik praktisch tadtige Fachmann die notigen
Informationen einschliellich des mittleren
Molekulargewichts aus dem Datenblatt des jeweiligen
Guar-Polymers, das der Hersteller dieses Produkts bei
dessen Bestellung und Lieferung mitschicke. Folglich
konne der Fachmann die Beispiele des Streitpatents ohne
Schwierigkeiten nacharbeiten und somit die beanspruchte
Erfindung ausfiithren, ohne dafiir Kenntnis von der
Methode zur Bestimmung des mittleren Molekulargewichts

der anspruchsgemalen Guar-Polymere zu haben.

Die flir die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Beschwerdegegnerinnen lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

Angesichts der Tatsache, dass der Parameter des
mittleren Molekulargewichts der beanspruchten
Guar-Polymere wesentlich fiir die Erzielung des
erfindungsgemalen Erfolgs sei, es auf dem Gebiet der

Kosmetik jedoch grundsatzlich mehrere idbliche Verfahren
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zur Bestimmung dieses Parameters gebe, die zu
unterschiedlichen Ergebnissen filhren kdnnten, sei die
Angabe des Verfahrens zur Bestimmung dieses Parameters
im Streitpatent eine notwendige Voraussetzung flur die
Ausfihrbarkeit der beanspruchten Erfindung. Da dies
vorliegend nicht der Fall sei, geniige der Gegenstand
des Anspruchs 1 allein schon aus diesem Grund nicht dem

Erfordernis der Ausfihrbarkeit.

Dariilber hinaus offenbarten die Beispiele des
Streitpatents lediglich den Handelsnamen des in den
Beispielrezepturen verwendeten Guar-Polymers. Eine
solche Bezeichnung reiche jedoch nicht aus, den
Fachmann in die Lage zu versetzen, den
erfindungsgemalen Gegenstand nachzuarbeiten, da sich
Zusammensetzungen von Handelsprodukten einschlieBlich
der Ausgestaltung der darin verwendeten Polymere
bekanntermalen iUber die Zeit &ndern kdnnten. Das in
diesem Zusammenhang angefiihrte Argument der
Beschwerdefiithrerin, dass der Fachmann die ndétigen
Informationen dem Datenblatt des erfindungsgeméalen
Guar-Polymers entnehmen kénne, sei nicht relevant, da
Anspruch 1 nicht auf derartige, mit einem solchen

Datenblatt versehene Guar-Polymere beschrankt sei.

Entscheidungsgrinde

1. Ausfilhrbarkeit des Gegenstands nach Anspruch 1 des
Hauptantrags
1.1 Anspruch 1 ist auf eine kosmetische Zubereitung

gerichtet, welche unter anderem ein oder mehrere
Guar-Polymere enthalt, die durch die folgenden drei

Merkmale gekennzeichnet sind:

(i) sie gehdren zur Klasse der Galactomannan
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2-Hydroxypropyltrimethylammoniumchloridether,

(i1) sie weisen ein mittleres Molekulargewicht wvon

600000 bis 2000000 auf, und

(iii) sie besitzen eine Ladungsdichte von 0,4 bis 1,0

meq/qg.

Hinsichtlich des vorstehend unter Punkt (ii) erwdhnten
Merkmals des mittleren Molekulargewichts waren sich die

Parteien dariber einig,

i) dass das beanspruchte mittlere Molekulargewicht fir
die Lo6sung der Aufgabe gemédl Streitpatent wesentlich
ist (siehe den die Seiten 2 und 3 idbergreifenden Absatz
der Beschwerdebegriindung der Beschwerdefiihrerin; Punkt
1.4 der Mitteilung der Kammer gemall Artikel 15 (1)
VOBK) ,

ii) dass das Streitpatent keine Verfahren zur

Bestimmung dieses Molekulargewichts nennt, und

iii) dass es auf dem Gebiet der Polymerchemie
grundséatzlich mehrere iUbliche Verfahren zur Bestimmung
des mittleren Molekulargewichts von Polymeren gibt, die

zu unterschiedlichen Ergebnissen fiihren koénnen.

Die Beschwerdefiihrerin betonte jedoch in der miindlichen
Verhandlung, dass die Bestimmung des mittleren
Molekulargewichts der anspruchsgemédlRen Guar-Polymere
von den Herstellern dieser Polymere durchgefithrt werde.
Demzufolge sei die anspruchsgemalBe Erfindung flir den
auf dem Gebiet der Kosmetik praktisch tatigen Fachmann
auch ohne dessen Kenntnis tliber die Methode zu dieser

Bestimmung ausfihrbar.
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Fir die vorliegende Entscheidung maBgeblich ist
deshalb, ob die Kenntnis iber diese Methode eine
notwendige Voraussetzung fir die Ausfilhrbarkeit der
beanspruchten Erfindung ist, oder ob das Streitpatent
einschlieBlich der darin offenbarten Beispiele dem
Fachmann auch ohne Angabe dieser Methode eine
ausreichende Anleitung vermittelt, die Erfindung lber
den gesamten Bereich des Anspruchs 1 ohne unzumutbaren

Aufwand ausfihren zu kdnnen.

Die Kammer stellt hierzu folgendes fest:

a) Erfindungsgemable Guar-Polymere werden in den
Absatzen 0013, 0014 und 0056 des Streitpatents
offenbart. Absatz 0013 gibt die allgemeine
Definition der Guar-Polymere gemal Anspruch 1
wider. Laut Absatz 0014 gelten Guar-Polymere aus
der Jaguar-Serie als bevorzugt, insbesondere Jaguar
Excel der Firma Rhodia. Letzteres wird auch in
samtlichen Beispielrezepturen des Streitpatents
eingesetzt (siehe Absatz 0056). Somit offenbart das
Streitpatent ein einziges konkretes Guar-Polymer,
wahrend Anspruch 1 diesbeziiglich deutlich weiter

gefasst ist.

b) Die im Streitpatent offenbarten Guar-Polymere
werden ausschlieBlich durch einen Handelsnamen
charakterisiert, dem es unstreitig an einem klaren,
eindeutigen Begriffsgehalt mangelt. Zudem kann sich
die Zusammensetzung des unter dem Handelsnamen

vertriebenen Produkts &ndern.

c) Weder in den Beispielen noch an anderer Stelle im
Streitpatent wird das mittlere Molekulargewicht des
in den Beispielrezepturen eingesetzten

Guar-Polymers genannt.
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Aus den vorstehenden Griinden erachtet die Kammer die
Offenbarung des Streitpatents einschlieBlich der darin
offenbarten Beispiele fir sich allein genommen fir
unzureichend, um dem Fachmann eine ausreichende
Anleitung zur Auswahl der erfindungsgemalen
Guar-Polymere im gesamten Anspruchsbereich ohne

unzumutbaren Aufwand bereit zu stellen.

Entsprechend gilt als nachstes zu prifen, ob der
Fachmann die Offenbarungsliicken des Streitpatents
hinsichtlich der erfindungsgemalen Guar-Polymere durch

sein allgemeines Fachwissen schlieRen kann.

Der Beschwerdefiihrerin zufolge konne der Fachmann die
notigen Angaben zu dem in den Beispielen verwendeten
Guar-Polymer dem dem jeweiligen Polymer vom Hersteller
beigefligten Datenblatt entnehmen. Entsprechend kdnne
der Fachmann die Beispiele des Streitpatents ohne
Schwierigkeiten nacharbeiten und demzufolge die
beanspruchte Erfindung ausfihren. Gemal standiger
Rechtsprechung der Beschwerdekammern reiche es namlich
fir die Ausfiihrbarkeit einer beanspruchten Erfindung
aus, wenn dem Fachmann mindestens ein Weg zur
Ausfiihrung der Erfindung eindeutig aufgezeigt werde.

Dieses Erfordernis sei im vorliegenden Fall erfiillt.

Diese Argumentation vermag die Kammer jedoch aus den

folgenden Grinden nicht zu Uberzeugen:

Nach sta@ndiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern
setzt eine ausreichende Offenbarung einer Erfindung
voraus, dass sie den Fachmann in die Lage versetzt, im
Wesentlichen alle in den Schutzbereich der Anspriiche

fallende Ausfiihrungsarten nachzuarbeiten (siehe
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Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Aufl. 2016,
Kapitel II.C.4, Nummer 4.4).

Im vorliegenden Fall zieht die Kammer nicht in Zweifel,
dass der Fachmann die Beispielrezepturen des
Streitpatents dank der zusatzlichen Angaben auf dessen
Datenblatt ohne unzumutbaren Aufwand nacharbeiten kann.
Allerdings ist Anspruch 1 weder auf dieses einzelne
Polymer beschrankt noch auf Guar-Polymere, fir die ein
solches Datenblatt vorliegt. Selbst wenn zugunsten der
Beschwerdefilhrerin angenommen wiirde, dass dem Fachmann
fiir samtliche anspruchsgemallen Guar-Polymere ein
Datenblatt zur Verfiigung stehe, sind die darin
wiedergegebenen Informationen gleichwohl unzureichend,
um die erfindungsgemalRen Guar-Polymere zielgerichtet
und zuverlassig ohne unzumutbaren Aufwand lber den
gesamten Anspruchsbereich zu bestimmen. Der Grund
hierfiir besteht darin, dass es auf dem Gebiet der
Kosmetik in gleicher Weise wie auf dem Gebiet der
Polymerchemie mehrere idbliche Messverfahren zur
Bestimmung des mittleren Molekulargewichts polymerer
Inhaltsstoffe gibt, die zu unterschiedlichen
Ergebnissen fihren konnen. Insbesondere berichtet die
auf dem Gebiet de Kosmetik angesiedelte Druckschrift D7
auf Seite 4, Zeilen 23 bis 31, dass die
GroBenausschlusschromatographie aber auch die
Lichtstreuung und die Viskosimetrie geeignete Verfahren
flir die Bestimmung des mittleren Molekulargewichts wvon
Polymeren sind. Derartige Verfahren werden auf dem
Gebiet der Chemie allgemein zur Bestimmung des
Molekulargewichts von Polymeren eingesetzt (siehe D29,
Seite 2834, Punkt 4).

Ferner stitzt die Tatsache, dass der Stand der Technik
unterschiedliche mittlere Molekulargewichte fir ein und

dasselbe Guar-Hydroxypropyltrimethylammoniumchlorid
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offenbart (siehe hierzu Absatz 0012 der D21 bzw. D25
bezliglich Cosmedia®© Guar C261 und Seite 4 der D16 bzw.
Tabelle 4 der D27 beziiglich Jaguar C-17) die von den
Beschwerdegegnerinnen vertretene Auffassung, dass auf
dem Gebiet der Kosmetik mehrere Verfahren zur
Bestimmung des mittleren Molekulargewichts von
Polymeren iUblich sind, die zu unterschiedlichen
Ergebnissen fiihren. Das hierzu angefiihrte Argument der
Beschwerdefiihrerin, dass die in D21 und D25 bzw. in D16
und D27 offenbarten Werte nicht anspruchsgemal seien,
kann nicht durchgreifen. So offenbart Absatz 0012 wvon
D21, dass Cosmedia® Guar C261 ein Molekulargewicht
aufweist, das zwischen 600000 und 2000000 liegt. Ferner
hat die Beschwerdefiihrerin keinen Beleg dafir
vorgelegt, dass speziell fiir Guar-Polymere mit einem
anspruchsgemédfen mittleren Molekulargewicht nur ein
einziges Verfahren zur Bestimmung dieses Gewichts auf

dem Gebiet der Kosmetik iUblich ist.

Zusammenfassend ergibt sich daher, dass im vorliegenden
Fall die Kenntnis der Methode zur Bestimmung des
mittleren Molekulargewichts der anspruchsgemaBen
Guar-Polymere eine notwendige Voraussetzung fir die
Ausfiihrbarkeit der beanspruchten Erfindung ist. Ohne
deren Angabe ist der Fachmann allein auf das Prinzip
Versuch und Irrtum angewiesen, um unter den
anspruchsgemalen Guar-Polymeren diejenigen zu
ermitteln, die die Aufgabe gemdl Streitpatent losen.

Ein solcher Aufwand ist unzumutbar.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass das
Streitpatent dem Fachmann nicht die notwendigen
Informationen zur Verfiigung stellt, die es ihm
erlauben, die erfindungsgemadlen Guar-Polymere im
gesamten Bereich des Anspruchs 1 ohne unzumutbaren

Aufwand auszuwdhlen, und dass er diesen
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Offenbarungsmangel auch nicht durch allgemeines

Fachwissen ausgleichen kann.

Somit genligt der

Hauptantrag nicht dem Erfordernis der Ausfilhrbarkeit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Der Vorsitzende:
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