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Sachverhalt und Antrage

IT.

Das europaische Patent Nr. 1 319 390 wurde mit sechs

Patentanspriichen erteilt.

Anspruch 1 hat den folgenden Wortlaut:

"l. Haarfestiger enthaltend

a) mindestens ein Terpolymer aus Vinylpyrrolidon,
Dimethylaminopropylmethacrylamid und quaternisiertem
Alkyldimethylaminopropylmethacrylamid in einer

Konzentration von 0,1 bis 10 Gewichts-%

b) mindestens eine kationische Substanz in einer

Konzentration von 0,01 bis 20 Gewichts-%,
jeweills bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung,

dadurch gekennzeichnet, dass die kationische Substanz
ein kationisches, betainisches oder amphoteres Tensid,
eine Silikonverbindung mit kationischen Gruppen,
Cetyltrimethylammoniumchlorid und/oder Cetyltrimethyl-
ammoniumphosphat, ein kationisch derivatisiertes
Protein oder ein kationisch derivatisiertes

hydrolysiertes Protein ist

sowie dadurch gekennzeichnet, dass die Zubereitung mit
einem Treibgas aufgeschaumt wird, wobei als Treibgas

Propan, Isobutan und/oder n-Butan eingesetzt wird."

Gegen die Erteilung des Patents wurden gestiitzt auf

die unter Artikel 100 a) und c) EPU genannten
Einspruchsgriinde zwei Einspriiche eingelegt, mit der
Begrindung, dass der Gegenstand des Patents uUber den
Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung hinausgehe und auBRerdem wegen fehlender Neuheit
und fehlender erfinderischer Tatigkeit nicht

patentierbar sei.



IIT.

Iv.

-2 - T 2453/12

Der Einspruch der Einsprechenden 2 wurde unter dem
Namen "ISP Investments LLC" mit der Adressangabe

"818 Washington Street, Wilmington, DE 198901, U.S.A."
eingelegt.

Nachdem die Patentinhaberin darauf hingewiesen hatte,
dass die Firma ISP Investments LLC nicht mehr existiere
und die Frage der Rechtsnachfolge unklar sei,
beantragte die Einsprechende 2 mit Schriftsatz vom

14. September 2012 eine Berichtigung unter

Regel 139 EPU ihres Namens und ihrer Adresse im
Einspruchsschriftsatz und legte in diesem Zusammenhang

die folgenden Beweismittel wvor:

MBl: "Certificate of Conversion" vom 2. Januar 2007 mit

Beglaubigung vom 3. Januar 2007

MB2: Certificate of Incorporation of ISP Investments
Inc." vom 2. Januar 2007 mit Beglaubigung vom
3. Januar 2007

Die Einsprechende sei korrekt die "ISP Investments
Inc.”" mit der Adresse "2711 Centerville Road,

Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle,
State of Delaware 19808, U.S.A.".

Unter Verweis auf MB1l und MB2 erklarte der Vertreter
der Einsprechenden 2, die "ISP Investments LLC" habe

am 2. Januar 2007 ihren Namen in "ISP Investments Inc."
geandert. Die "ISP Investments Inc." sei am

2. Januar 2007 inkorporiert worden. Da es sich um

eine Gesamtrechtsnachfolge handle, seien die "ISP
Investments LLC" und "ISP Investments Inc." ein- und
dieselbe juristische Person. Diese Anderung sei dem
Vertreter von Seiten seiner Mandantin erst auf Anfrage
am 12. September 2012 mitgeteilt worden. Da friihere

Einspriche im Namen "ISP Investments LLC" erhoben
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worden seien, sei irrtumlich davon ausgegangen worden,

dass dies auch im vorliegenden Fall zutreffe.

Die Patentinhaberin beantragte im Einspruchsverfahren
die Zurickweisung des Einspruchs der Einsprechenden 1
und die Verwerfung des Einspruchs der Einsprechenden 2

als unzuladssig.

Neben MB1 und MB2 wurden im Einspruchsverfahren
betreffend die Sache selbst unter anderem die folgenden

Dokumente genannt:

Dl: WO 00/68282 Al
D3: US 4 536 390

D16: Vergleichsversuche der Patentinhaberin, vorgelegt
mit Schriftsatz vom 9. August 2011

D19: WO 96/32921 Al

Nachdem die Einspruchsabteilung in der mundlichen
Verhandlung zu dem Ergebnis gelangt war, dass der
Einspruch der Einsprechenden 2 als unzuldssig zu
verwerfen sei, wurde fiir den Vertreter der
Einsprechenden 2 eine Vertretungsvollmacht der
Einsprechenden 1 fir die Vertretung im laufenden
Einspruchsverfahren vorgelegt. Die Patentinhaberin sah
es als unzulassig an, dass derselbe Vertreter nunmehr

auch die andere Einsprechende vertreten solle.

Die vorliegenden Beschwerden der beiden Einsprechenden
(Beschwerdefihrerinnen) richten sich gegen die in der
mindlichen Verhandlung vom 11. Oktober 2012 wverkiindete
und am 21. November 2012 zur Post gegebene Entscheidung
der Einspruchsabteilung, den Einspruch der
Einsprechenden 1 zuriickzuweisen und den Einspruch der

Einsprechenden 2 als unzuldssig zu verwerfen.
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In der Sache kam die Einspruchsabteilung zu folgendem

Ergebnis:

Die Identitat der Einsprechenden 2 zum Zeitpunkt der
Einlegung ihres Einspruchs habe anhand der vorgelegten
Beweismittel nicht zweifelsfrei geklart werden konnen.
Damit sei der Einspruch der Einsprechenden 2 unter
Regel 77 (2) EPU mit Bezug auf Regel 76 (2) a) EPU und

Artikel 99 (1) EPU als unzuldssig zu verwerfen.

Im Zusammenhang mit dem Einwand der Patentinhaberin,
dass der Vertreter der Einsprechenden 2 nicht auch

die Einsprechende 1 vertreten kdénne, seien der
Einspruchsabteilung keine Hinderungsgrinde bekannt.

Der Vertreter koénne als beim EPA zugelassener Vertreter
(Artikel 134 (5) EPU) mit einer den Erfordernissen der
Regel 152 (10), (11) EPU entsprechenden Vollmacht die

Einsprechende 1 vertreten.

Der im Streitpatent beanspruchte Gegenstand gehe nicht
iber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich ein-
gereichten Fassung hinaus und sei als neu gegeniiber
dem Stand der Technik anzusehen. Ausgehend von der
Entgegenhaltung D3 als nachstliegendem Stand der
Technik sei die objektive technische Aufgabe in der
Bereitstellung von Haarfestigern in Form von Aerosolen
mit verbesserter Schaumcharakteristik zu sehen.

In Kenntnis des verfiigbaren Standes der Technik hatte
der Fachmann zur L&sung dieser Aufgabe nicht in
naheliegender Weise zu dem beanspruchten Gegenstand

gelangen konnen.

Die Beschwerde der Beschwerdefilhrerin-Einsprechenden 2
wurde unter dem Namen "ISP Investments Inc." mit der
Adresse "2711 Centerville Road, Suite 400, City of
Wilmington, County of New Castle, State of Delaware
19808, U.S.A." eingereicht.
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Mit ihrer Beschwerdebegrindung legte die Beschwerde-
fihrerin-Einsprechende 2 unter anderen die folgenden

Beweismittel vor:

MB3: Eidesstattliche Versicherung von William Davis
vom 22. Marz 2013

MB6: "Department of State: Division of Corporations",
"Entity Details"™, Az. 4228397 "ISP Investments

Inc."

MB8: "Certificate of Merger" vom 29. September 2006
nebst Anlage

Mit ihrer Beschwerdeerwiderung vom 21. Mai 2013 reichte
die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) drei Hilfs-

antrage ein.

Der Wortlaut von Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags ist
- abgesehen von der Streichung der Worte "betainisches
oder amphoteres" - identisch mit dem Wortlaut wvon

Anspruch 1 der erteilten Fassung des Streitpatents.

Der Wortlaut von Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags
entspricht dem von Anspruch 1 der erteilten Fassung des
Streitpatents, wobei aber zusatzlich festgelegt wird,
dass "die Zubereitungen keine Fluorkohlenwasserstoffe
oder Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) enthalten™".

Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags ist identisch mit
Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags, wobei auBerdem wie
im ersten Hilfsantrag die Worte "betainisches oder

amphoteres" gestrichen wurden.

Mit Schriftsatz vom 22. Januar 2014 beantragte die
Beschwerdegegnerin, der GroBlen Beschwerdekammer vier
von ihr formulierte Fragen vorzulegen, die erstens die
Zuladssigkeit der Vertretung mehrerer Parteien durch
denselben Vertreter (Fragen 1 bis 3) und zweitens die

Problematik eventuell widerspriichlicher Erklarungen und
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Antrage derselben Partei bei Vertretung durch mehrere

unterschiedliche Vertreter betreffen (Frage 4).

In einer Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK
erlauterte die Kammer ihre vorlaufige Einschatzung
bezliglich der gegebenenfalls im weiteren Verfahren zu
behandelnden Fragen. Unter anderem wies sie auf die

folgenden Punkte hin:

- Flr die Vertretungsbefugnis des Vertreters der
Beschwerdefiihrerin-Einsprechenden 2 sei es irrelevant,
ob derselbe Vertreter auch fiir die Beschwerdefiihrerin-
Einsprechende 1 vertretungsbefugt sei. Im bisherigen
Verfahren sei dieser Vertreter ausschlieRlich fir die
Beschwerdefiithrerin-Einsprechende 2 aufgetreten. Filr

die Beschwerdefiihrerin-Einsprechende 1 seien bisher nur
die schon immer fiir diese Partei vertretungsbefugten
Vertreter aufgetreten. Im Zusammenhang mit der Vorlage-
frage 4 seien die Antrédge und Erklarungen der Vertreter
damit maBgeblich fiir diejenige Partei, fir die die
Vertreter jeweils aufgetreten seien. Die Frage, ob der
Vertreter der Beschwerdefiihrerin-Einsprechenden 2 auch
fiir die Beschwerdefiihrerin-Einsprechende 1 auftrete,
sei flir die Zulassigkeit der Beschwerde der Beschwerde-
fihrerin-Einsprechenden 1 nicht von Belang; somit sehe
die Kammer keinen Grund, weshalb diese Beschwerde
unzuldssig sein sollte. Weiter sei die Relevanz der
Vorlagefragen 1 bis 3 der Beschwerdegegnerin flr das
Verfahren nicht ersichtlich (Abschnitt 2 der

schriftlichen Mitteilung der Kammer) .

- Anhand des Beweismittels MB3 lasse sich nachvoll-
ziehen, dass es sich bei der in der Einspruchsschrift
der Einsprechenden 2 genannten Firma "ISP Investments
LLC" mit der Adresse "818 Washington Street" tatsach-
lich um die in den Dokumenten MB1, MB2, MB6 und MBS8

der Beschwerdefihrerin-Einsprechenden 2 erwahnte Firma
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"ISP Investments LLC" handle, welche am 2. Januar 2007
in das seither fortbestehende Unternehmen "ISP
Investments Inc." umgewandelt worden sei. Beziiglich der
wirklichen urspringlichen Absicht zum Zeitpunkt der
Einspruchseinlegung habe der damalige Vertreter der
Einsprechenden 2 im Schriftsatz vom 14. September 2012
eine entsprechende Erkladrung abgegeben (Abschnitt 1

der schriftlichen Mitteilung der Kammer) .

- Als moglicher Ausgangspunkt flir die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit komme neben der in der
angefochtenen Entscheidung zugrundegelegten Entgegen-
haltung D3 insbesondere auch die Entgegenhaltung D1

in Frage, zumal diese im Streitpatent selbst als
Ausgangspunkt genannt sei. Die Beschwerdefiithrerinnen
hatten im Zusammenhang mit der erfinderischen Tatigkeit
auf die Kombination der technischen Lehre aus D1 und
D19 verwiesen (Punkt 7.5 und 7.6 der schriftlichen

Mitteilung der Kammer) .
Eine mindliche Verhandlung fand am 24. Mai 2016 statt.

Die Argumente der Beschwerdefiihrerinnen lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

Zuldssigkeit der Beschwerde der Beschwerdefiihrerin-

Einsprechenden 1

Die - ohnehin firmeninternen - Vertreter der
Beschwerdefihrerin-Einsprechenden 1 seien nach wie
vor fir diese vertretungsbefugt, und die durch diese
Vertreter eingelegte Beschwerde sei daher zulassig.
Entgegen der Behauptung der Beschwerdegegnerin habe
kein Vertreterwechsel stattgefunden; die Einsprechen-
de 1 habe im Einspruchsverfahren lediglich eine
Untervollmacht an den Vertreter der Einsprechenden 2

ausgestellt.
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Zuldssigkeit der Beschwerde und des Einspruchs der

Beschwerdefiihrerin-Einsprechenden 2

Das als Beschwerdefiihrerin-Einsprechende 2 auftretende
Unternehmen "ISP Investments Inc." (Az. 4228397)

seili identisch mit dem Unternehmen "ISP Investments
LLC", das am 29. September 2006 amtlich eingetragen
und am 2. Januar 2007 in die "ISP Investments Inc."
umgewandelt worden sei. Dies werde durch die
Beweismittel MB1 bis MB8 belegt. Die entsprechende
Berichtigung des Namens und der Anschrift der
Einsprechenden 2 sei bereits mit Schriftsatz vom

14. September 2012 im Einspruchsverfahren beantragt

worden.

Erfinderische Tdtigkeit - Hauptantrag

Das in Anspruch 1 des Hauptantrags beanspruchte
Erzeugnis unterscheide sich in keinem Merkmal wvon dem
in Beispiel 21 von D1 offenbarten Schaumfestiger, so
dass bereits die Neuheit gegeniiber D1 fehle. Sollte
die Auswahl von Propan oder Butan als Treibgas als
Unterscheidungsmerkmal anerkannt werden, so sei mit
der Wahl dieser gangigen Treibgase Jjedenfalls keine
iberraschende technische Wirkung verbunden, die das
Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit begriinden
konne. Das streitpatentgemaBe Terpolymer sei auch ein
kationisches Tensid gemaB Merkmal b) wvon Anspruch 1.
Sollte der Zusatz einer weiteren kationischen Substanz
gemal Anspruchsmerkmal b) als Unterscheidungsmerkmal
zu D1 anerkannt werden, so liege wiederum kein Beweis
dafir vor, dass aufgrund dieses Zusatzes eine bessere
Schaumqualitat erhalten werde. Insbesondere seien die
in D16 beschriebenen Vergleichsversuche grundsatzlich
ungeeignet, eine gegebenenfalls beobachtete technische
Wirkung auf dieses Unterscheidungsmerkmal zurick-
zufithren. Uberhaupt fehle jeder Beweis dafiir, dass

die im Streitpatent genannte Aufgabe durch den
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beanspruchten Gegenstand auch geldst werde und dass

sie im gesamten beanspruchten Bereich geldst werde.
Selbst wenn dennoch vorausgesetzt wlirde, die technische
Aufgabe bestehe ausgehend von D1 in der Verbesserung
der Schaumqualitat, so sei der beanspruchte Gegenstand
durch die technische Lehre von Dokument D19 nahegelegt,
das eine Kombination aus einem kationischen und einem
amphoteren Tensid als schaumverbessernden Zusatz in

Haarschaumen empfehle.

Erfinderische Tdtigkeit - Hilfsantrdge

Die Argumentation zur erfinderischen Tatigkeit der
Hilfsantrdage 1 bis 3 sei dieselbe wie fiir den

Hauptantrag.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

Zuldssigkeit der Beschwerde der Beschwerdefiihrerin-

Einsprechenden 1

Im Einspruchsverfahren sei es aufgrund der Erteilung
einer Vollmacht durch die Einsprechende 1 an den
Vertreter der Einsprechenden 2 zu einem Vertreter-
wechsel im Sinne des Beschlusses der Prasidentin des
EPA vom 12. Juli 2007, Artikel 1(2) gekommen (ABl. EPA
SA 3/2007, L.1). Da die Beschwerde der Beschwerde-
fihrerin-Einsprechenden 1 nicht durch den neuen

Vertreter eingelegt worden sei, sei sie nicht zulassig.

Zuldssigkeit der Beschwerde und des Einspruchs der

Beschwerdefiihrerin-Einsprechenden 2

Der Einspruch der Einsprechenden 2 sei unzuléassig,
da er von einer zu dem betreffenden Zeitpunkt im
Marz 2011 nicht existenten juristischen Person
eingelegt worden sei. Da die Adresse der in MBS
genannten Firma "ISP Investments LLC" nicht mit der

Adresse der in der Einspruchsschrift genannten LLC
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ibereinstimme, bestinden Zweifel an dem behaupteten
Rechtsiibergang der in der Einspruchsschrift genannten
Firma "ISP Investments LLC" zu "ISP Investments Inc.".
Somit sei auch die Beschwerde der "ISP Investments
Inc." unzulédssig. Aus den von der Beschwerdefihrerin-
Einsprechenden 2 vorgelegten Beweismitteln, speziell
aus MB3, gehe im idbrigen nicht hervor, ob es nach
Januar 2007 noch weitere Unternehmen namens

"ISP Investments LLC" gegeben habe.

Vorlage an die GroBe Beschwerdekammer der von der
Beschwerdegegnerin im Schriftsatz vom 22. Januar 2014

formulierten Rechtsfragen

Die Fragen sollten wegen ihrer grundsatzlichen

Bedeutung vorgelegt werden.

Erfinderische Tdtigkeit - Hauptantrag

Das beanspruchte Erzeugnis unterscheide sich von dem
in der Entgegenhaltung D1 (Beispiel 21) offenbarten
Schaumfestiger erstens durch die Anwesenheit von
mindestens einer weiteren kationischen Substanz gemal
Anspruchsmerkmal b) sowie zweitens durch die Auswahl
von Propan, Isobutan und/oder n-Butan als Treibgas.
Der Zusatz der kationischen Substanz b) fihre zu einer
feineren BlasengrébBe beim Aufschaumen des Produkts.
Diese vorteilhafte Eigenschaft der streitpatentgemalen
Festigerprodukte sei aus den im Versuchsbericht D16
dargestellten Ergebnissen ersichtlich, auch wenn die
dort beschriebenen Versuche keinen direkten Vergleich
mit der Rezeptur gemal D1 darstellten. Die technische
Aufgabe bestehe in der Erzielung eines besonders
feinporigen Schaums. Weder in D1 noch in der
Entgegenhaltung D19 finde sich ein Hinweis auf eine
Verringerung der BlasengroBe bzw. besonders feinporige
Schaume, so dass der beanspruchte Gegenstand nicht

durch diesen Stand der Technik nahegelegt sei.
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Erfinderische Tdtigkeit - Hilfsantrige

Die fur den Hauptantrag beziiglich der erfinderischen
Tétigkeit herangezogenen Argumente seien ebenso fur die

Hilfsantradge giultig.

Die Beschwerdefiihrerinnen beantragten die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Verwerfung beider
Beschwerden als unzuldssig, hilfsweise Zurlckweisung
beider Beschwerden, weiter hilfsweise, unter Aufhebung
der angefochtenen Entscheidung, Aufrechterhaltung des
Patents in gednderter Fassung auf der Basis eines der
mit Schriftsatz vom 21. Mai 2013 als Hilfsantrage 1

bis 3 eingereichten Anspruchssatze sowie die Vorlage
der im Schriftsatz vom 22. Januar 2014 formulierten

Rechtsfragen an die Grobe Beschwerdekammer.

Entscheidungsgrinde

Zulassigkeit der Beschwerde der Beschwerdefiihrerin-
Einsprechenden 1 (Regel 101 EPU)

Einleitend sei auf die bereits in Abschnitt 2 der
schriftlichen Mitteilung der Kammer zu dieser Thematik
gemachten Feststellungen verwiesen (s.o. Punkt XII),
wonach es nicht erforderlich war, dass der Vertreter
der Einsprechenden 2 aufgrund der ihm im Einspruchs-
verfahren erteilten Vollmacht eine Beschwerde im Namen
der Einsprechenden 1 einlegt. Diese Frage wurde mit den
Parteien im Termin zur miindlichen Verhandlung nochmals

eingehend erortert.
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Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin konnte

die Einsprechende 1 dies aus Rechtsgrinden vielmehr
selbst, d.h. durch einen fiur sie als juristische Person
handlungsbevollmachtigten Mitarbeiter, tun. Nach
MaBgabe von Artikel 133 (1) und (3) EPU ist eine
juristische Person mit Sitz in einem EPU-Vertragsstaat
namlich nicht verpflichtet, sich in Verfahren vor dem
EPA durch einen zugelassenen Vertreter vertreten zu
lassen, vielmehr kann fir sie auch ein entsprechend
bevollméchtigter Angestellter auftreten. Letzteres gilt
auch dann, wenn sie parallel dazu auch noch einen

zugelassenen Vertreter mandatiert hat.

Vorliegend handelt es sich bei den fir die Beschwerde-

fiuhrerin-Einsprechende 1 handelnden Personen, die auch

die Beschwerde im Namen dieser Partei eingelegt haben,

um firmeninterne Vertreter. Da sich eine Partei niemals
durch die Erteilung von Vollmachten das Recht entziehen
kann, sich selbst zu vertreten, kann schon deshalb kein
Zweifel an der Berechtigung der firmeninternen

Vertreter zur Einlegung der Beschwerde bestehen.

Der Niederschrift der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung auf Seite 3, Absatz 3, sowie der
dort beiliegenden Vollmacht selbst ist zu entnehmen,
dass im Einspruchsverfahren durch die (per Prokura bzw.
in Vollmacht handelnden) firmeninternen Vertreter der
Einsprechenden 1 selbst lediglich eine Untervollmacht
flir den Vertreter der Einsprechenden 2 ausgestellt
wurde, die Einsprechende 1 im laufenden
Einspruchsverfahren zu vertreten. Ein Hinweis auf einen

Vertreterwechsel ergibt sich daraus schon gar nicht.

Nach Auffassung der Kammer liegt somit kein Grund vor,
die Beschwerde der Beschwerdefilhrerin-Einsprechenden 1

als unzuldssig zurickzuweisen.
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Zuladssigkeit der Beschwerde und des Einspruchs der
Beschwerdefilhrerin-Einsprechenden 2 (Regel 77 und
Regel 101 EPU)

In dieser Frage bestatigt die Kammer ihre Feststellung
gemall Punkt 1.3 der schriftlichen Mitteilung der Kammer
(s.o. Punkt XII). Diese Thematik wurde im Termin zur
mundlichen Verhandlung eingehend mit den Parteien

erortert.

Entsprechend der in den vorgelegten Beweismitteln

MB1, MB2, MB3, MB6 und MB8 dargestellten
Unternehmenshistorie war die "ISP Investments LLC" zum
Zeitpunkt der Einspruchseinlegung nicht mehr existent;
wie nun nachgewiesen, war sie in Ganze in die Firma
"ISP Investments Inc." Ubergegangen. Die Erklarung

des Vertreters der Einsprechenden 2 im Schriftsatz

vom 14. September 2012 (s.o. Punkt IV) zeigt, dass bei
der Einspruchseinlegung der falsche Firmenname 1in
Unkenntnis der inzwischen erfolgten Anderung angegeben
wurde. So sind etwaige im Einspruchsverfahren noch
bestehende Zweifel an der Identitat der Einsprechenden

jetzt jedenfalls ausgeraumt.

Die Beschwerdegegnerin hat ergadnzend geltend gemacht,
wegen der laut MB8 nicht idbereinstimmenden Adressen
werde der Rechtsibergang der Firma "ISP Investments
LLC" (Washington Street) zu "ISP Investments Inc."
dennoch in Zweifel gezogen, und mit der Erkladrung MB3
sei nicht lickenlos nachgewiesen, dass zum Zeitpunkt
der Einspruchseinlegung nicht eine weitere Firma namens

"ISP Investments LLC" existiert haben konne.

Die Kammer kann sich diesen Bedenken nicht anschliefBen.
Der von der Beschwerdegegnerin geforderte Beweis der
Nicht-Existenz einer weiteren Firma kann von der

Beschwerdefihrerin-Einsprechenden 2 als Beweis einer
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Negativtatsache nicht verlangt werden, dies jedenfalls
solange die Beschwerdegegnerin nicht ihrerseits
zumindest Anhaltspunkte in dieser Richtung
substantiiert hat. Die Beschwerdegegnerin hat keinen
solchen konkreten Hinweis auf die Existenz einer
weliteren Firma namens "ISP Investments LLC" vorgelegt,
der ihre Argumentation untermauern konnte. Die in MBS8
fiir die Firma "ISP Investments LLC" angegebene Adresse
"300 Delaware Avenue" wird im udbrigen in MB3 als
frihere Geschaftsanschrift (business address) der aus
der LLC hervorgegangenen "ISP Investments Inc." identi-
fiziert, die aber von der Adresse des Firmensitzes
(registered address) zu unterscheiden sei. Auch wenn in
MB8 die Adresse "818 Washington Street" nicht erwahnt
ist, weist dies (insbesondere angesichts MB3: Punkt 3)
nicht auf die Existenz einer zweiten Firma namens "ISP

Investments LLC" hin.

Somit kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass sowohl der
Einspruch als auch die Beschwerde der Beschwerde-

fiuhrerin-Einsprechenden 2 zulassig sind.

Vorlage an die GroBe Beschwerdekammer der von der
Beschwerdegegnerin im Schriftsatz vom 22. Januar 2014
formulierten Rechtsfragen (Artikel 112 (1) a) EPU)

In der Praxis der Beschwerdekammern ist es bekannt und
durchaus iblich, dass ein Vertreter mehrere Verfahrens-

beteiligte vertreten kann.

Beil Vertretung einer Partei durch mehrere Vertreter
ist ein daraus gegebenenfalls resultierendes wider-
sprichliches Vorbringen dieser Partei im Rahmen der
Wirdigung der Sach- und Rechtslage durch die Kammer
zu beurteilen, hat aber keinerlei Auswirkung auf die

Zulassigkeit der Beschwerde oder der Vertretung.
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Im vorliegenden Fall kam es auRerdem nicht zu dem wvon
der Beschwerdegegnerin befliirchteten widerspriichlichen
Vorbringen, da der Vertreter der Beschwerdefiihrerin-
Einsprechenden 2 nicht flir die Beschwerdefihrerin-

Einsprechende 1 aufgetreten ist.

3.3 Dies alles wurde mit den Parteien im Termin zur
mundlichen Verhandlung eingehend diskutiert.

3.4 Da infolgedessen im vorliegenden Fall sich keine
Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung stellt und
auch nicht die Sicherung einer einheitlichen Rechts-
anwendung gefordert ist, ist eine Vorlage der von der
Beschwerdegegnerin formulierten Rechtsfragen an die
GroBe Beschwerdekammer nicht erforderlich.

4. Erfinderische Tatigkeit - Hauptantrag (Artikel 56 EPU)

Streitpatent

4.1 Das Streitpatent (vgl. Absatz [0009]) will Haar-

festigerprodukte mit guten sensorischen Eigenschaften
und guter Schaumcharakteristik zur Verfligung stellen.
Dies soll mit den in Anspruch 1 definierten Schaum-
festiger-Produkten erreicht werden. Laut Streitpatent
(vgl. Absatz [0022] der Patentspezifikation) ergeben
diese einen cremigen, samtigen und feinporigen Schaum
mit stabiler Konsistenz, der sich gleichmédBig im Haar
verteilen ladsst und eine Verbesserung der Kammbarkeit
und des Griffs der Haare bewirkt. Das Streitpatent
enthdlt zwar Rezepturbeispiele (vgl. Absatz [0036]),
aber keinen Nachweis fiir die genannten Vorteile in Form

von Vergleichsversuchen.

Ausgangspunkt im Stand der Technik

4

.2

Das Streitpatent (vgl. Absatze [0008], [0012]) nennt

als Ausgangspunkt im Stand der Technik Schaumfestiger,
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die kationische Polymere als Filmbildner enthalten.
Solche Produkte kénnen laut Streitpatent Nachteile im
Hinblick auf die sensorischen Eigenschaften, die
Schaumcharakteristik sowie die Pflegeigenschaften

aufweisen.

Insbesondere nennt das Streitpatent in diesem
Zusammenhang die internationale Patentanmeldung D1
(vgl. Absatz [0012] im Streitpatent, entsprechend
Seite 3, Zeilen 11 bis 16 der urspriunglichen Fassung
der Anmeldung), in welcher ein Schaumfestiger mit einem
kationischen Terpolymer aus Vinylpyrrolidon, Dimethyl-
aminopropylmethacrylamid und quaternisiertem Alkyl-
dimethylaminopropylmethacrylamid (entsprechend dem
Terpolymer gemall Merkmal a) in Anspruch 1 des Streit-
patents) beschrieben wird (vgl. Dl: Beispiel 21).

Laut Streitpatent und Dl weisen diese Terpolymere
bereits gute Filmeigenschaften wie geringe Klebrigkeit
und eine gute Feuchtigkeitsresistenz auf (vgl. Streit-
patent: Absatz [0012] und Dl: Seite 1, Absédtze 1 und 3;
Seite 4, Zeilen 9 bis 13). In Dl werden weiter gute
Pflege- und Fixiereigenschaften des Terpolymers
angefihrt (vgl. Dl1: Seite 10: Zeilen 16 bis 23).

Laut Streitpatent (Absatz [0012]) lasst jedoch die

Schaumqualitat zu winschen itbrig.

Die Verbesserung der Schaumqualitat wird in Dokument DI
selbst nicht angesprochen, das als Aufgabe aber
immerhin die Bereitstellung von insbesondere fir
Haarpflege- und Stylingprodukte geeigneten Polymeren
mit verbesserten Anwendungseigenschaften nennt

(vgl. D1: Seite 1, Absatze 1 und 2). Wie in D1 und im
Streitpatent bestatigt wird (vgl. Punkt 4.3), weist das
streitpatentgemdlBe Terpolymer diese erwiinschten

Eigenschaften auf.
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Da bekanntermaBen die Schaumqualitat fir die
Verbraucherakzeptanz besonders wichtig ist (vgl.
Streitpatent: Absatz [0012]) und daher die Verbesserung
der Schaumgualitat eine fir Schaumfestiger vdllig
ibliche Aufgabenstellung ist (vgl. D19: Seite 1,

Absatz 2), und da D1 im Streitpatent und in der ihm
zugrundeliegenden Anmeldung selbst als Ausgangspunkt
fir die beanspruchte Erfindung genannt wird, stellt
diese Entgegenhaltung nach Auffassung der Kammer einen
plausiblen Ausgangspunkt flr die Beurteilung der

erfinderischen Tatigkeit dar.

Technische Aufgabe und LOsung

4.5 Die aus dem Streitpatent ausgehend von D1 abzuleitende
technische Aufgabe (vgl. Absatze [0009] und [0012] der
Patentspezifikation) besteht darin, die Schaumqualitat

von Schaumfestigerprodukten gemal D1 zu verbessern.

4.6 Beispiel 21 in D1 beschreibt einen Aerosol-Schaum-
festiger, der aus 30 Gewichtsprozent Kohlenwasserstoff-
Treibgas und 70 Gewichtsprozent eines Festigerkonzen-
trats zusammengesetzt ist, wobei das Festigerkonzentrat
aus 1 Gewichtsprozent streitpatentgeméBem Terpolymer,
0,1 Gewichtsprozent Konservierungsmittel und

98,9 Gewichtsprozent deionisiertem Wasser besteht.

4.7 Nach Angabe der Beschwerdegegnerin soll sich das

Erzeugnis gemaB Anspruch 1 des Streitpatents von dem

in Beispiel 21 von D1 offenbarten Erzeugnis erstens
durch die Anwesenheit von mindestens einer kationischen
Substanz gemaB Anspruchsmerkmal b) sowie zweitens durch
die Auswahl von Propan, Isobutan und/oder n-Butan als
Treibgas unterscheiden, wahrend nach Auffassung der
Beschwerdefiihrerinnen keine Unterscheidungsmerkmale
vorliegen und somit dem beanspruchten Gegenstand die

Neuheit gegeniiber der Entgegenhaltung D1 fehlt.
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Die Beschwerdegegnerin hat sich zur Stitzung der
erfinderischen Tatigkeit allerdings nicht auf eine auf
der Auswahl bestimmter Treibgase beruhende technische
Wirkung berufen. Ein Hinweis auf eine durch die
Verwendung von Propan oder Butan bedingte besondere
technische Wirkung ist aus den vorliegenden Unterlagen
auch nicht zu entnehmen. Auch wenn dieses technische
Merkmal ein Unterscheidungsmerkmal gegeniiber D1
darstellen sollte, kann es bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit daher im Folgenden auBer Acht
bleiben.

Zur Stutzung der erfinderischen Tatigkeit hat die
Beschwerdegegnerin andererseits geltend gemacht, durch
den Zusatz einer weiteren kationischen Substanz gemalB
Anspruchsmerkmal b) werde eine besonders feinporige
Schaumqualitdt erzielt. Diese vorteilhafte Eigenschaft
der streitpatentgemaBen Schaumfestigerprodukte sei aus
den im Versuchsbericht D16 dargestellten Ergebnissen
ersichtlich, auch wenn die dort beschriebenen Versuche
keinen direkten Vergleich mit der in D1 offenbarten

Rezeptur darstellten.

Die Kammer legt fir die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit im Folgenden zugunsten der Beschwerdegegnerin
die Annahme zugrunde, dass zusatzlich zu dem
kationischen Terpolymer gemadB Merkmal a) von Anspruch 1
des Streitpatents eine weitere, davon verschiedene
kationische Substanz gemdBl Merkmal b) vorhanden sein
muss, womit Anspruchsmerkmal b) ein Unterscheidungs-
merkmal gegeniilber dem in Beispiel 21 von D1 offenbarten

Erzeugnis darstellen wlirde.

Weiter legt die Kammer zugunsten der Beschwerdegegnerin
die Annahme zugrunde, dass beim Aufschaumen streit-
patentgemaBer Erzeugnisse, die eine zusatzliche

kationische Substanz gemdl Anspruchsmerkmal b)
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aufweisen, aufgrund einer feineren BlasengrdRe eine
verbesserte Schaumgqualitat im Vergleich mit dem

Schaumfestiger gemal Beispiel 21 von D1 resultiert.

Unter diesen Voraussetzungen entspricht die technische
Aufgabe der aus dem Streitpatent zu entnehmenden
Aufgabe und lédsst sich als die Bereitstellung von
Aerosol-Schaumfestigern mit einem quaternisierten
Terpolymer des in D1 beschriebenen Typs definieren,
die verbesserte Anwendungseigenschaften im Hinblick

auf die Schaumgualitat zeigen.

Die LO6sung dieser Aufgabe wirde dementsprechend durch
die in Anspruch 1 des Streitpatents definierten
Erzeugnisse beschrieben, die zusatzlich zu dem
Terpolymer gemall Anspruchsmerkmal a) eine weitere

kationische Substanz gemal Merkmal b) enthalten.

Naheliegen der Losung

4.

12

Die Entgegenhaltung D19 stellt sich die Aufgabe,
kosmetische Schiaume mit verbesserter Schaum-
charakteristik zur Verfligung zu stellen (vgl. D19:
Seite 1, Absatze 1 und 2). Insbesondere geht es dabei
um pflegende und festigende Haarschaume, die schnell
aufschaumen, eine cremige, weiche Textur aufweisen,
leicht im Haar verteilbar sind und einen angenehmen
Griff bewirken (vgl. D19: Seite 3, Zeile 29 bis

Seite 4, Zeile 15). Zur Losung dieser Aufgabe lehrt D19
den Einsatz einer Kombination aus amphoterem und
kationischem Tensid als Schaumbildner in kosmetischen
Schaumen, insbesondere Schaumfestigern (vgl. D19:
Anspriiche 1 bis 3; Seite 4, Zeile 16 bis Seite 5,
Zeile 13). Der Schaumbildner wird dabei vorzugsweise
in einer Konzentration zwischen 0,1 und 10 Gewichts-
prozent (bezogen auf die Zubereitung ohne Treibgas)

eingesetzt, wobei insbesondere 0,05 bis 5 Gewichts-
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prozent kationisches und 0,05 bis 5 Gewichtsprozent
amphoteres Tensid eingesetzt werden (vgl. D19: Seite 4,
letzter Absatz bis Seite 5, zweiter Absatz). Die
Schaumfestiger kénnen kationische Polymere als
Filmbildner enthalten (vgl. D19: Anspruch 4 und die in

D19 offenbarten Beispielrezepturen).

Der Fachmann, der die Schaumcharakteristik des in D1
offenbarten Schaumfestigers verbessern mdchte, erhalt
aus D19 den Hinweis, dem Produkt eine Kombination aus
einem kationischen und einem amphoteren Tensid in einer
Konzentration von vorzugsweise 0,1 bis 10% zuzusetzen.
Diese somit im Stand der Technik nahegelegte MaBnahme
ist konform mit Anspruchsmerkmal b) gemal Anspruch 1

des vorliegenden Hauptantrags.

Das Argument der Beschwerdegegnerin, die technische
Aufgabe bestehe speziell in der Verringerung der
BlasengroBe des Schaums und diese technische Wirkung
sei in D19 nicht erwdahnt und also nicht nahegelegt,
greift nicht, weil die Verringerung der Blasengrodlbe,
die bekanntermaBen einen Einfluss auf die Schaum-
eigenschaften hat, im vorliegenden Fall keine separate
Aufgabe und kein Ziel fir sich darstellen kann.

Das Ziel des Fachmanns besteht laut Streitpatent nicht
etwa in der isolierten Veradnderung bestimmter
technischer Parameter wie der BlasengrdRe, sondern in
der Verbesserung der durch den Anwender wahrnehmbaren
Schaumeigenschaften. Was der Fachmann dafir tun muss,
namlich die schaumbildenden Zusatze verwenden, steht
in D19. Auf welcher Erklarung oder welchem Parameter
genau die Verbesserung der Eigenschaften beruht, ist
dabei nicht entscheidend, da D19 auch ohne eine solche
Erklédrung auf die Verbesserung in Form des im

Streitpatent beanspruchten Erzeugnisses hinfihrt.



.15

- 21 - T 2453/12

Aus diesen Grinden beruht der Gegenstand von Anspruch 1
des Streitpatents nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU.

Erfinderische Tatigkeit - Hilfsantrage

Die Beschwerdegegnerin hat zu den Hilfsantrdgen keine
zusadtzlichen Argumente betreffend die erfinderische

Tatigkeit geltend gemacht.

Weder die Streichung betainischer und amphoterer
Tenside aus der Liste der kationischen Substanzen geméal
Anspruchsmerkmal b) (vgl. Hilfsantrdage 1 und 3) noch
die Bedingung, dass die Zubereitungen keine Fluor-
kohlenwasserstoffe und Fluorchlorkohlenwasserstoffe
enthalten (vgl. Hilfsantrdge 2 und 3), fihrt zu einem
neuen Unterscheidungsmerkmal gegeniiber Beispiel 21

von D1. Das kationische Tensid, das gemal D19 in einer
Konzentration von bis zu 5 Gewichtsprozent anwesend
sein soll, erfillt immer noch Anspruchsmerkmal b).
Daher andert sich nichts an der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit, wie sie im Zusammenhang mit

Anspruch 1 des Hauptantrags vorstehend erlautert wurde.

Infolgedessen kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass
auch der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 der
Hilfsantrdage 1, 2 und 3 nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU beruht.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

1.
2. Das Patent wird widerrufen.
3. Der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Vorlage an die

GroRe Beschwerdekammer wird zurickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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