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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde der Beschwerdefithrerin (Einsprechende)
richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das Streitpatent unter Artikel

101(3) (a) EPU in gednderter Form aufrechtzuerhalten.

Gegen die Erteilung des Patents hatte die
Beschwerdefilhrerin Einspruch eingelegt, und zwar unter
Artikel 100 (a) EPU wegen mangelnder Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit, und unter Artikel 100 (c) EPU

wegen unerlaubter Anderungen.

In ihrer Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zu
dem Schluss, das erteilte Patent enthielte unerlaubte
Anderungen und kénne daher nicht in der erteilten
Fassung aufrechterhalten werden. Dagegen gehe die
geanderte Fassung des Patents in Form des Hilfsantrags
1 nicht dber den Inhalt der urspringlichen Anmeldung
bzw. der Stammanmeldung hinaus, Artikel 76 (1) und
123(2) EPU, und die beanspruchten Zusammensetzungen
beruhten ausgehend von D2 als nachstem Stand der

Technik auf erfinderischer Tatigkeit.

Auf folgende Dokumente wird Bezug genommen:

D1: WO 2007/107303 A2
D2: FR 2 814 948 Al
D4 : Vergleichsversuche Henkel vom 10. Februar 2016

D5: Vergleichsversuche Henkel vom 11. Marz 2021
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Der unabhdngige Anspruch der von der
Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung des

Patents hat folgenden Wortlaut:

"Mittel zum reduktiven Farbabzug keratinischer Fasern,
enthaltend in einem Trdger mindestens ein

Sulfinsdurederivat der Formel (I)

I
MO—S—R (I,

worin

M steht fiir ein Wasserstoffatom oder ein
Aquivalent eines ein- oder mehrwertigen
Kations,

R flir einen Rest gemdfB der Formel (II) steht,

Y

Rz_l_,
R" ()

worin bedeuten

Y unabhdngig voneinander eine Hydroxygruppe,
eine -NH, Gruppe oder eine Gruppe —NR3R4,
wobei R> und R? unabhdngig voneinander fir
eine(C; bis Cg4)-Alkylgruppe, eine (C, bis Cg4)-
Alkenylgruppe, eine (C; bis Cg)-—
Hydroxyalkylgruppe, eine (Cy, bis Cg) -
Polyhydroxyalkylgruppe, eine Arylgruppe oder
eine Aryl-(C; bis Cg4)-alkylgruppe stehen,

R1 unabhdngig voneinander ein Wasserstoffatom,
eine (C; bis Cg)-Alkylgruppe oder eine
Carboxyalkylgruppe - (CHp)p,—COOM", in der M"
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fiir ein Wasserstoffatom oder fiir ein
Aquivalent eines ein- oder mehrwertigen
Kations steht und m die Zahl 0, 1 oder 2
bedeutet,

R2 ein Wasserstoffatom, eine (C; bis Cg)-
Alkylgruppe, einen Carboxyalkylrest - (CHy),-

cooM T mit

M1 = wasserstoffatom oder ein Aquivalent

eines ein- oder mehrwertigen Kations und n
eine ganze Zahl 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6,
einen (C; bis Cg4)-Alkyloxycarbonylrest, eine
N,N,N-Tri[ (C; bis Cg)-alkyl]ammonium- (C; bis
Cg¢) —alkylgruppe, eine Carboxy-(C, bis Cg4)-
alkenylgruppe, eine Cyano-(C; bis Cg)-
alkylgruppe oder eine (C; bis Cg)-
Alkoxycarbonyl-(C; bis Cg)-alkylgruppe, oder
R? zusammen mit R! und dem Restmolekiil einen
aliphatischen 5-, 6-, oder 7/-gliedrigen Ring
bildet, welcher mindestens ein kationisches,
quaterniertes Stickstoffatom als Heteroatom
enthdlt, wobei die kationische Ladung
gegebenenfalls durch ein Aquivalent eines ein-
oder mehrwertigen Anions kompensiert wird,
oder

einen aliphatischen oder aromatischen

Heterozyklus, der substituiert sein kann,

mit der MaBgabe, dass in Formel (II) rR! und R?
nicht gleichzeitig fiir ein Wasserstoffatom stehen,

in Kombination mit mindestens einer Verbindung,
besitzend mindestens ein quartdres Stickstoffatom,
wobeli die Verbindungen, besitzend mindestens ein
quartdres Stickstoffatom ausgewdhlt werden aus

Verbindungen mit der Formel (Q1-c),



VI.

VII.
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(R19), (Me) (4-y)NT  X- (01-c)
worin
- R0 unabhdngig voneinander eine (Cg—- bis Czp) -
Alkylgruppe bedeutet,
- y gleich 1 oder 2 ist und
- X ein physiologisch vertrdgliches organisches oder

anorganisches Anion ist."

Daneben ist in Anspruch 10 auch noch ein Verfahren zur
reduktiven Entfarbung von eingefdrbten Substraten
beansprucht, in dem diese Zusammensetzungen verwendet

werden.

Die Beschwerdefiihrerin brachte in ihrer
Beschwerdebegrindung vor, Anspruch 1 der geanderten
Fassung des Patents enthalte unerlaubte Anderungen
gegenlber dem urspringlichen Inhalt der Stamm- bzw.
Teilanmeldung und sei daher unter Artikeln 76(1) bzw.
123 (2) EPU nicht gewdhrbar. Des weiteren beruhten die
in Anspruch 1 beanspruchten Zusammensetzungen gegeniiber
D2 nicht auf erfinderischer Tatigkeit, Artikel 56 EPU.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die Entscheidung der
Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent zu
widerrufen. Hilfsweise beantragte sie die Ansetzung

einer mindlichen Verhandlung.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) verteidigte in
ihrer Beschwerdeerwiderung die Entscheidung der

Einspruchsabteilung.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde
zuriickzuweisen. Hilfsweise beantragte sie die Ansetzung

einer mindlichen Verhandlung.
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Weiterhin hilfsweise beantragte sie, das Patent auf
Basis des mit der Beschwerdebegriindung eingereichten
Hilfsantrags 1, der dem Hilfsantrag 2 aus dem

Einspruchsverfahren entspricht, aufrechtzuerhalten.

VIII. Die Kammer lud die Parteien antragsgemdB zu einer
mindlichen Verhandlung, die fiir den 19. September 2023
terminiert wurde. Eine Mitteilung unter Artikel
15(1) VOBK erging am 14. Juni 2023. Die Kammer kam
darin vorlaufig zu dem Schluss, dass die Beschwerde

zurlickzuweilsen sei.

IX. Mit Schreiben vom 30. Juni 2023 informierte die
Beschwerdefiihrerin die Kammer, dass sie an der

mindlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.

X. Die mindliche Verhandlung wurde daraufhin von der

Kammer abgesagt.

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Die Entscheidung im schriftlichen Verfahren ist
statthaft. Die Ankiindigung der Beschwerdefihrerin,
nicht an der gemidB Artikel 116 EPU anberaumten
mindlichen Verhandlung teilzunehmen, kann nur als
Ricknahme ihres Hilfsantrags auf die Durchfiihrung einer
solchen Verhandlung verstanden werden. Der Hilfsantrag
der Beschwerdegegnerin wiederum wurde unter der
Bedingung gestellt, dass die Kammer die Beschwerde

nicht zurltckweisen wlurde.
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Beide Parteien hatten im schriftlichen
Beschwerdeverfahren Gelegenheit, sich zu den
entscheidungsrelevanten Fragen zu aubBern, Artikel
113(1) EPU.

Anderungen, Artikel 123 (2) bzw. 76(1) EPU

Das Streitpatent entspringt einer Teilanmeldung. Die
Stammanmeldung wie urspriinglich eingereicht und
verdffentlicht ist als D1 im Verfahren. Die
Beschwerdefiihrerin brachte vor, die in Anspruch 1 der
von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung
des Patents gemachten Anderungen filhrten zu einer neuen
Auswahl aus dem urspringlich in der Stammanmeldung bzw.

der Teilanmeldung offenbarten Gegenstand.

Die beanstandeten Auswahlschritte bestehen darin,

i) in der Zweckbestimmung keratinische Fasern
aus den beschriebenen Moglichkeiten
auszuwahlen,

ii) den Rest R der im Anspruch definierten
Verbindungen auf die Formel (II)
einzuschranken

iii) den im Rest R befindlichen Rest R? auf die
im Anspruch aufgelisteten Moglichkeiten zu
beschranken, und schliefilich

iv) die so erhaltenen Verbindungen mit dem
quartdaren Ammoniumsalz der Formel (Ql-c) zu

kombinieren.

Die gemachten Anderungen gehen allerdings nicht iiber
den Inhalt der urspriinglichen Offenbarung hinaus. Filr
die urspringliche Offenbarung wird auf die

verdoffentlichte Stammanmeldung D1 verwiesen, die eine
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zur urspringlich eingereichten Teilanmeldung identische

Offenbarung enthalt.

Die Definition der Sulfinsauren (I) in Anspruch 1 von
D1 wurde gemal urspriinglichem Anspruch 4 auf die
Teilstruktur (II) beschrankt. Dariiber hinaus wurden in
der Definition des in dieser Struktur befindlichen
Restes R? einige Bedeutungen gestrichen. Diese
Streichungen fiigen der urspriinglichen Offenbarung
nichts hinzu. Der Anspruchsumfang wurde nur auf eine
kleinere Gruppe von Sulfinsduren eingeschréankt. Zudem
fallt das in der Beschreibung hervorgehobene und auch
in den Beispielen als einziges Sulfinsdurederivat
verwendete 2-Hydroxy-2-sulfinessigsaure unter die

geanderte Definition der Formel (I).

Quartare Ammoniumsalze der Formel (Ql-c), die sich
durch (Cg- bis C3p-) Alkylgruppen auszeichnen, sind im
urspringlichen Anspruch 9 als eine von vier
Mbéglichkeiten fir quartdre Ammoniumsalze erwahnt. Des
weiteren wird ein unter diese Definition fallendes
Salz, Cetyltrimethylammoniumchlorid, in den Beispielen
verwendet, auch in Kombination mit den vorher

beschriebenen Sulfinsduren, siehe etwa Beispiel E2.

Es handelt sich also bei den im Vergleich zu den
urspriinglichen Anspriichen gemachten Anderungen um
Beschrankungen hin auf bevorzugte Ausfiihrungsformen,
die auch von den urspriinglichen Beispielen gestitzt
sind. Dies geht nicht liber die urspriingliche
Offenbarung hinaus. Die Einschrankungen fihren auch
nicht zu spezifischen Kombinationen von Merkmalen, die

nicht urspriinglich offenbart waren.

Die Beschrankung der Zweckbestimmung auf die Verwendung

zum reduktiven Farbabzug keratinischer Fasern geht
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ebenfalls nicht lber die urspringliche Offenbarung
hinaus. Dass die Mittel zur Behandlung keratinischer
Fasern, insbesondere von Haaren, geeignet sein missen,
geht aus den urspringlichen Ansprichen 17 und 22 hervor
und ist auch bereits im allerersten Absatz der
Beschreibung erwahnt, oder auch in den ersten beiden
Absatzen auf Seite 4, die die gestellte Aufgabe und
deren Losung beschreiben. Zudem beziehen sich auch die

Ausfihrungsbeispiele auf die Behandlung von Haaren.

Die gednderte Fassung des Patents enthalt daher keine

unerlaubten Anderungen.

Erfinderische Tatigkeit, Artikel 56 EPU

Das Patent beschdftigt sich mit Zusammensetzungen zum
reduktiven Farbabzug insbesondere auf Haaren, d. h. die
Entfernung von Farbstoffen mit dadurch bedingter
Aufhellung der Haare, siehe Absatz [0006]. Dabei wird
insbesondere Wert auf eine dauerhafte Entfarbung ohne

Nachdunkeln Wert gelegt, siehe Seite 3, Zeilen 14-23.

Den nachsten Stand der Technik stellt
unbestrittenerweise D2 dar, das ebenfalls
Zusammensetzungen zum reduktiven Farbabzug beschreibt.
Insbesondere enthalten die Zusammensetzungen der D2 als
Reduktionsmittel die auch im Streitpatent verwendete 2-
Hydroxy-2-sulfinessigsaure, siehe Seite 7 Zeilen 4-15.
Diese wird auch in den Ausfihrungsbeispielen 1 und 2

verwendet.

Der Unterschied der vorliegenden Anspriiche im Vergleich
zu D2 besteht in der zusatzlichen Verwendung der
léangerkettigen quartaren Ammoniumsalze (Ql-c). Zwar

werden in D2 kationische Tenside als mdgliche
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Zusatzstoffe in den dort beschriebenen
Entfarbungsldsungen genannt und auch
Tetraalkylammoniumchloride oder -bromide in allgemeiner
Form erwahnt (Seite 76 Zeile 30 bis Seite 77 Zeile 3).
Die in den vorliegend im Anspruch definierten
langerkettigen Salze sind allerdings nicht erwd@hnt. Die
Ausfihrungsbeispiele der D2 verwenden keine

kationischen Tenside.

Dieser Sachverhalt war unstrittig.

Die Beschwerdefihrerin wendet sich in ihrer Beschwerde
insbesondere gegen die Feststellung der
Einspruchsabteilung, die Verwendung der Salze (Ql-c)
fiihre gegeniiber der Lehre der D2 zu einer Verbesserung

der Entfarbungswirkung.

Zum Nachweis dieser Wirkung stiitzte sich die
Einspruchsabteilung wesentlich auf die in D5
beschriebenen Versuchsergebnisse, die die
Patentinhaberin im Rahmen des Einspruchsverfahrens
vorgelegt hatte. Diesen Ergebnissen zufolge fihrt die
Verwendung anspruchsgemaber quartdrer Ammoniumsalze,
namlich von Dimethyldioctadecylammoniumchlorid und
Cetyltrimethyl-ammoniumchlorid zu verbesserter
Farbaufhellung im Vergleich zur Verwendung von
einfachem Tetrapropylammoniumchlorid, das als
Reprédsentant der in D2 allgemein beschriebenen
Tetraalkylammoniumchloride als Vergleichsverbindung
gewahlt wurde. Diese verbesserte Wirkung wurde durch
die Bestimmung des Farbabstands AE und der Helligkeit

AL nachgewiesen.

Die Beschwerdefiihrerin brachte vor, die alleinige

Bestimmung der Werte fliir AE und AL sage nichts dariber
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aus, ob tatsédchlich eine starkere Entfarbung

stattfinde.

Die Beschwerdegegnerin hat hierzu vorgebracht, der
Parameter AL sei ein MaR fir die Helligkeit des
Farbtons; ein hoherer Wert korrespondiere mit einer
helleren Strahnenfarbe. Der Farbabstand AE sei ein MaB
dafir, wie viel Farbe entfernt wurde. Dieses Vorbringen
entspricht der allgemein iUblichen Farbmetrik; die
Einspruchsabteilung sah dies genauso. Die Kammer sieht

keinen Grund, dies zu bezweifeln.

Dass im Einzelfall der Unterschied nicht sehr deutlich
ausfallt, wie von der Beschwerdefiihrerin im Falle des
verwendeten Farbstoffs "Schokobraun" moniert, &andert an
der generell nachgewiesenen Tendenz zur Verbesserung

der Entfarbewirkung nichts.

Das von der Beschwerdefihrerin mit Verweis auf D4 und
auf das Ausfihrungsbeispiel des Patents vorgebrachte
Argument, die anspruchsgemaBen Ammoniumsalze zeigten
keine Verbesserung gegeniliber anderen kationischen
Tensiden, ist ebenso wenig iberzeugend. Selbst, wenn
dies zutreffen sollte, so ist doch ein verbesserter
Effekt grundsatzlich gegeniiber der strukturell am
nachsten liegenden Offenbarung des Standes der Technik
nachzuweisen. Dies sind im vorliegenden Fall die in D2
erwahnten Tetraalkylammoniumsalze. Ob und wie sich die
Eigenschaften im Vergleich zu anderen, ebenfalls in D2
beschriebenen, strukturell weiter entfernt liegenden

Zusatzstoffen verdndern, ist dabei unerheblich.

Daher trifft die Feststellung der Einspruchsabteilung,
den beanspruchten Zusammensetzungen sei im Vergleich zu

den strukturell nadchstliegenden Zusammensetzungen der
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D2 eine verbesserte Wirkung zu bescheinigen, im

Ergebnis zu.

4.5 Demgemal 16st der beanspruchte Gegenstand ausgehend von
D2 die technische Aufgabe, Zusammensetzungen mit einer
verbesserten Entfarbungswirkung zur Verfiigung zu

stellen.

Die Beschwerdefiihrerin hat keine Argumente vorgebracht,
weshalb der Fachmann in Erwartung einer Verbesserung
ausgehend von D2 auf die im Anspruch definierten
Verbindungen (Ql-c) zuriickgreifen hatte sollen. Die
Argumente der Beschwerdefithrerin beschréanken sich
darauf, dass der Zusatz der Verbindungen (Ql-c)
ausgehend von D2 als Alternative zu den in D2
beschriebenen Zusammensetzungen naheliegend gewesen
ware. Selbst, wenn diese Einschatzung der
Beschwerdefiihrerin zutrafe, so hatte dies dem Fachmann
aber auf der Suche nach einer Losung der gestellten
Aufgabe nicht weitergeholfen. Dass der Zusatz der
Verbindungen Ql-c zu verbesserten Ergebnissen fiihren
oder auch nur die die Entfadrbungswirkung beeinflussen

wlirde, ist im Stand der Technik nirgends angedeutet.

4.6 Die anspruchsgemale Losung der oben definierten
gestellten technischen Aufgabe war daher fiir den
Fachmann aus dem Stand der Technik nicht nahegelegt.
Die beanspruchten Zusammensetzungen beruhen auf

erfinderischer Tatigkeit.

5. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Entscheidung

der Einspruchsabteilung nicht zu beanstanden ist.

Entscheidungsformel
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Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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C. Rodriguez Rodriguez P. Gryczka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



