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Sachverhalt und Antrige

I. Der Hinweis auf die Bekanntmachung der Patenterteilung fir
die am 27. Dezember 1978 eingegangene europdische Patentan-
meldung 78 101 849.4 erfolgte am 6. Januar 1982 (vgl. Pa-
tentblatt 82/1). Dabei wurde die Prioritdt der=in der Bun-
desrepublik Deutschland am 27. Dember 1977 eingereichten
Patentanmeldung DE 2 758 203 in Anspruch genommen. Das Pa-
tent ist mit’' folgenden Patentanspriichen 1 bis 3 erteilt

worden:

1. Haarfarbemittel auf Basis von Oxidationsfarbstoffen, ge-
kennzeichnet durch einen Gehalt an N,N—Bis—(ﬁ—hydroxy-
dthyl)-m-phenylendiaminen der allgemeinen Formel

R

N(CH,CH,0OH),

NH,
in der R Wasserstoff oder eine Alkoxy-Gruppe, deren Al-
kylrest 1-4 C-Atome enthdlt, darstellt, sowie deren an-
organischen oder organischen Salzen als Kupplersubstan-
zen und den in Oxidationsfarben ublichen Entwicklerkom-

ponenten.

2. Haarfirbemittel nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch
einen Gehalt weiterer iiblicher Kupplersubstanzen sowie

gegebenenfalls iiblicher direktziehender Farbstoffe.

3. Haarfidrbemittel nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet
durch einen Gehalt an Entwickler-Kuppler-Kombinationen
von 0,2 bis 5 Gewichtsprozent, vorzugsweise von 1-3

Gewichtsprozent.
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Gegen die Erteilung des europaischen Patents hat die Ein-
sprechende am 6. Oktober 1982 Einspruch eingelegt und den
Widerruf des Patents wegen mangelnder Neuheit und fehlender
erfinderischer Tatigkeit beantragt. Die Begriindung wurde
auf neu genannten Stand der Technik gestﬁtzt,.gﬁmlich

(1) DE-B-2 240 495

(2) Cosmetics, Science and Technology, 2nd Edition,
Vol. 2, pages 306 bis 310

(3) DE-A-2 449 101

Durch Entscheidung vom 19. Juni 1985, abgesandt am

16. September 1985, hat die Einspruchsabteilung den Ein-
spruch zurickgewiesen. Die beanspruchten Haarfarbemittel
werden gegeniilber dem entgegengehaltenen Stand der Technik
als neu angesehen, da sie in der DE-B-2 240 495 weder aus-
driicklich beschrieben noch von deren Inhalt erfaBSt wiirden.
Ferner beruhten sie auf einer erfinderischen Tatigkeit, da
sie gegeniiber den nachstvergleichbaren Kupplersubstanzen in
toxiologischer Hinsicht lberraschenderweise weniger bedenk-
lich seien.

Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am

14. November 1985 Beschwerde eingelegt unter gleichzeitiger
Entrichtung der hierfiir vorgesehenen Gebiihr. Die Beschwerde
wurde am 27. Januar 1986 im wesentlichen etwa wie folgt be-
griindet:

Aus der Entgegenhaltung (1) seien Haarfarbemittel bekannt,
die das den beanspruchten Verbindungen Strukturisomere N,N-
Bis-(5-hydroxydthyl)-para-phenylendiamin enthalten. Jedoch
sei es nicht zulassig, bei der Wiirdigung dieser Entgegen-
haltung das allgemeine Fachwissen des Durchschnittsfachman-

nes auszuklammern. Ein Durchschnittsfachmann, der die
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Druckschrift (1) lese, sei sich daher sofort und ohne
weiteres Nachdenken der beiden folgenden Tatsachen bewuBt:

a. Es gibt entsprechende o- und m-Isomere;
b. Die entsprechendesm~Isomeregsind in

-

Oxidationshaarfarbstoffen "als Kuppler verwendbar .

Da sich die Lehre-des anéégriffeneﬁ‘Patents gerade in die-
- ser Angabe, nidmlich da8 die besagten meta-Phenylendiamine
als Kuppler fiir Oxidationshaarfarbstoffe verwendbar sind,
erschdpfe, miisse diese Lehre als durch die Lehre der Ent-
_gegénhaltung (1) vorweggenommen und damit nicht mehr neu

angesehen werden.

Im iibrigen sei die Einspruchsabteilung bei der Beufteilung
der erfinderischen Tatigkeit in unzuldssige Weise von einer
Aufgabenstellung ausgegangen, die sie willkiirlich einge-

. schridnkt habe. Konsequenterweise habe sie sich fir die An-
erkennung,einer erfinderischen T&tigkeit mit den Ergebnis-
sen des sogenannten Ames-Tests begnﬁgt. Jedoch sei es nicht
gerechtfertigt, dieses Testergebnis als patentbegriindenden
Effekt zu verwenden. In einem Falle wie dem vorliegenden,
in dem die Erfindungsqualitdt nur mit einem iiberraschenden
anwendungstechnischen Vorteil begriindbar sei, kdnne nicht
darauf verzichtet werden, wenigstens einen lberraschenden
anwendungstechnischen Vorteil objektiv glaubhaft zﬁ ma=-

chen.

V. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat diesen Aus-
fiihrungen widersprochen und dazu sinngemas folgendes aus-

gefihrt:
Sie behauptet, daB8 die Verengung des von der Beschwerde-

filhrerin zitierten allgemeinen Fachwissen auf die Verbin-
dung des Beispiels 1 der Entgegenhaltung (1) und auf deren
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m-Isomeres das Ergebnis einer typischen “ex post" Betrach-
tungsweise sei. Von einem Fehlen der Neuheit k&nne daher
nicht die Rede sein.

Zum Nachweis des Vorliegens der erfinderischen Tatigkeit
geniige es, wenn unvorhergesehene Vorteile gegéhﬁber dem
nachstliegenden Stand der Technik gezeigt werden. Gegeniiber
der aus DE-2 449 101 bekannten Kupplerverbindung, 2-Hydro-
xydthylamino-4-aminotoluol, sei eine geringere Mutagenitidt
der erfindungsgemaBen Kuppler im Ames-Test nachgewiesen
worden.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt die Aufhebung der ange-
fochtenen Entscheidung und den Widerruf des europaischen
Patents. Die Beschwerdegegnerin beantragt Zurilickweisung der
Beschwerde und die Aufrecnterhaltung des Patents.

Entscheidungsgriinde

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
Regel 64 EPU; sie ist daher zulidssig.

Die Erfindung betrifft Haarfarbemittel auf Basis von Oxida-
tionsfarbstoffen, die N,N-Bis(ﬂ-hydroxyﬁthyl)-m-phenylen-
diamine der allgemeinen Formel im geltenden Anspruch 1 so-
wie ihre anorganische oder organische Salze enthalten.

Die Kammer sieht die Entgegenhaltung (3) als den n3achsten
Stand der Technik an. Daraus ist es bekannt, 2-Hydroxy-
dthylamino-4-aminotoluol als meta-Komponente in Haarfarbe-
mitteln zu verwenden (vgl. Beispiel 10).

Die urspriingliche Aufgabe der Erfindung soll die Bereit-

stellung geeigneter Komponenten fiir Haarfarbemittel sein,
die die Voraussetzungen auf Seite 2, Zeilen 10 bis 22 der
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‘Patentschrift in optimaler Weise erfilillen. Ein entsprechen-

der Nachweis hierfiir liegt jedoch nicht vor.

Gegeniiber der aus (3) bekannten Verbindung hat die Be-
schwerdegegnerin fir die Verbindung N,N-Bis(ﬂwhydroxy—
dthyl)-m-phenylendiamin, eine geringere Mutagéhitﬁt nach-
gewiesen (vgl. Anlage 2 zum Schreiben vom 4. ﬁéi 1984).

Ausweislich dieses Véfsuchsbérichts ist daher die techni-
sche Aufgabe der Erfindung darin zu sehen, Haarfarbemittel
vorzuschlagen, die hinsichtlich ihre toxikologischen Eigen-

schaften verbessert sind.

Die Beschwerdefilhrerin hdlt die Einschrankung der techni-
schen Aufgabe nicht fir zuldssig, weil sie im angegriffenem
Patent in zutreffender Weise deutlich anders und weiter
formuliert ist. Diese Auffassung verkennt, daB es fir die
Ermittlung der Aufgabe nicht entscheidend'ist, wie der Er-
finder mehr oder weniger subjektiv die Aufgabe in der Pa-
tentanmeldung dargestellt hat, vielmehr ist auf seine ob-
jektive Leistung abzustellen (vgl. z. B. T 1/80 und T
24/81, ABl. EPA 1981, 206 und 1983, 133 sowie T 218/84
Bayer AG vom 13. Januar 1987, Seite 9, unverSffentlicnt).
Diese manifestiert sich beim Vergleich der Erfindung mit
dem ndchsten Stand der Technik durch den tatsachlich ;Eg
reichten technischen Erfolg. Aus diesem Grund ist bei qér
Bestimmung der Aufgabe auch ein in einer Patentanmeldung
nicht ausdriicklich angegebener, sich aber bei der Befolgung
der erfindungsgemafen Lehré einstellender technischer Er-
folg zu beriicksichtigen. In Anwendung dieses Grundsatzes
hat die Kammer auch wiederholt eine Anderung der techni-
schen Aufgabe zugelassen (vgl. z. B. T 1/80 aaO und T
184/82, ABl. EPA 1984, 261).
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Als Losung dieser technischen Aufgabe schlagt das Streitpa-
tent die Verwendung der Verbindungen der allgemeinen Formel
im geltenden Anspruch 1 als Kupplersubstanzen in Haarfarbe-
mitteln vor.

Es ist zundchst zu untersuchen, ob der obengefmannten L&~
sungsvorschlag die bestehende Aufgabe auch tatsachlich
16st.

GemaB8 den in Mutation Research Band 65, (1979), Seite 197,
3. Absatz, Zeilen 1 bis 3 gegebenen Auswertungsregeln fir
den international anerkannten Ames-Test (vgl. Proceedings
of the National Academy of Sciences, USA, Band 72, Seiten
2423 bis 2457, 1975) gilt eine Verbindung in diesem Test
als mutagen, wenn die durch sie ausgeldsten Mutationen
dreimal so haufig wie die Anzahl der spontan auftretenden
Mutationen. Fiir die aus (3) bekannte Verbindung ergibt sich
bei zwei Konzentrationen (50 und 100 Mikrogramm pro Platte)
eine hdhere Mutationsrate, wahrend eine. der im angegriffe-
nen Patent als Kuppler beanspruchten Verbindungen bei allen
Konzentrationen eine geringere Anzahl von Mutationen verur-
sacht.

Nach Auffassung der Kammer erscheint es glaubhaft, daB8 die
fiir diese Verbindung gefundene geringe Mutagenitdt auch fir
diejenigen gemas dem angegriffenen Patent als Kupplungskom-
ponenten zu verwendenden Verbindungen zutrifft, in denen
der Rest R eine Alkoxygruppe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen
bedeutet. Diese Glaubhaftigkeit kann durch die unsubstanti-
ierte und unbelegte Behauptung der Beschwerdefiihrerin nicht
erschiittert werden. In diesem Zusammenhang wird auf die
Entscheidung T 219/83 (ABl. 7/1986, 211) verwiesen, wonach
entgegengesetzte Tatsachenbehauptungen der Beteiligten in

einem Einspruchsverfahren zu Lasten des Einsprechenden ge-
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hen, wenn das EPA den Sachverhalt von amtswegen nicht er-
mitteln kann.

Die bestehende Aufgabe ist daher in der ganzen Breite des

Anspruchs 1 als geldst anzusehen.

Die Patentschrift DE-A-2 240 495 (1) gehdrt nicht zum
Stand der Technik, da sie erst am 31. Januar 1980 verdf-
fentlicht worden ist. Im Rahmen dieser Entscheidung ist
daher die der Patentschrift weitgehend entsprechende Of-
fenlegungsschrift (la) zu betrachten.

In (la) sind_HaarfErbemittel beschrieben, die das zur bean-
spruchten Verbindung Strukturisomere N,N—Bis(p-hydroxy—
dthyl)-para-phenylendiamin enthalten (vgl. Beispiele 8 und
17). _ .

Zum Inhalt der Lehre einer Entgegenhaltung gehdrt nicht nur

das, was in den Ausfilhrungsbeispielen detailliert angegeben

-ist, sondern jede fir den Fachmann ausfiihrbare Information

aus dem Anspruchs- und Beschreibungsteil. Bei der Neuheits-
prifung ist daher darauf abzustellen, ob der Stand der

Technik geeignet ist, dem Fachmann den Erfindungsgegenstand
seinem Inhélt nach in Form einer technischen Lehre kundzu-

tun.

Wendet man diesen MaBstab hier an, so stellt man fest, daB
die Entgegenhaltung (laj dem Fachmann die Lehre vermittelt,
Haarfirbemittel herzustellen, die N,N-Bis(f-hydroxydthyl)-
p-phenylendiamine als para-Komponenten und bestimmte
meta-Toluoldiamine als Kupplerkomponenten enthalten. Na-
tirlich weiB der Durchschnittsfachmann, daB8 es bei disub-
stituierten Benzolderivaten nur ortho-, meta-, und para-
Isomere gibt, es mag auch zutreffen, da8 im allgemeinen

meta-Phenylendiamine als Kuppler in Oxidationshaarfarben
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verwendbar sind; dieses Wissen kann aber nicht dazu filhren,
die durch die Entgegenhaltung (l1a) vermittelte Lehre von
der Verwendung spezifischer para-Phenylendiamine in Haar-
firbemitteln auf die dort nicht genannten strukturanalogen
meta-Phenylendiamine auszudehnen; denn eine Stpffgruppe,
die von einer Entgegenhaltung formelmdfig nicht umfagt ist,
wird dem Fachmann nicht dadurch im Sinne einer Vorbeschrei-
bung kundgetan, daB8 er aufgrund seines allgemeinen Fachwis-
sens vermutet oder erwartet, diese Gruppe habe die gleichen
Eigenschaften wie das in der Entgegenhaltung offenbarte
Kollektiv.

In diesem Zusammenhang geht der Hinweis der Beschwerdefiih-
rerin auf die Beschwerdeentscheidung T 12/81 (ABl. 8/1982,
Seite 296) fehl, da in dieser Entscheidung festgestellt
wurde, daB8 ein an sich bekannter Gegenstand nicht dadurch
zu einer neuen Erfindung fihren kann, da8 er auf andere
Weise beschrieben wird, etwa daB anstelle der Strukturfor-
mel eines Stoffes dieser durch sein Herstellungsverfahren
definiert wird. So liegt aber der Fall hier nicht. Im vor-
liegenden Fall werden in dem Dokument (la) ausschlieBSlich
p-Phenylendiamine offenbart ohne den geringsten Hinweis
auf die strukturisomeren meta-Phenylendiamine der nunmehr
beanspruchten Haarfdrbemittel. Daher handelt es sich bei
letzteren nicht um die Beschreibung von etwas Bekanntem mit
anderen Worten, sondern um eine neue Lehre, die sich dem
Fachmann aus dem Inhalt der dlteren Druckschrift nicht er-
schlieB8t. Gegeniiber der Entgegenhaltung (la) ist daher der
Gegenstand des angegriffenen Patents als neu anzusehen.
Auch die weiter abliegenden Entgegenhaltungen (2) und (3)
nehmen den Gegenstand des Patents nicht neuheitsschadlich
vorweg.

Es ist daher zu untersuchen, ob es fiir den Fachmann ange-
sichts der obengenannten Aufgabe nahelag, die Verbindungen
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gemaB der Formel im geltenden Anspruch 1 als Kupplersub-
stanzen in Haarfarbemitteln auf Basis von Oxidationsfarb-

stoffen zu verwenden.

Auf Grund der weitverbreiteten Anwendung von fi-Phenylen-
diaminderivaten als Kupplerkomponenten in Haarf3rbemittel,
mag es auf den ersten Blick naheliegend erscheinen, ein zu
einem aus (la) bekannten p-Phenylendiamin analoges m-Pheny-
lendiamin als Xuppler zu verwenden. Mit der Existenz des
entsprechenden p-Phenylendiamins ist aber dem Fachmann kein
Hinweis gegeben, zur Ldsung der hier bestehenden Aufgabe,
Haarfdrbemittel mit geringerer Toxizitdt bereitzustellen,
sich gerade des analog substituierten m-Phenylendiamins zu
bedienen.

Denn nach der Kenntnis der Kammer sind verl #Bliche Voraus-
sagen iiber die Mutagenit&t von aromatischen Aminen aufgrund
ihrer Substitution bisher nicht mdglich. Das Ergebnis der
Mutagenitdt-Priifung (vgl. Anlage 2 zum Schreiben vom 4. Mai
1984) ist als nicht voraussehbar einzustufen. Es war daher
fir den Fachmann nicht mdglich, die nach der Erfindung auf-
gabengemaB anvisierte Verbesserung aus der Gesamtschau des
Standes der Technik vorauszusehen, so daB die anmeldungsge-
miBe L3sung der obengenannten Aufgabe nicht nahelag und
demnach auf erfinderischer Tatigkeit beruht.

Nach Auffassung der Kammer kann das Ergebnis des Ames-Tests
als Indiz filir eine erfinderische Tatigkeit im vorliegenden
Fall dienen, da der Ersatz eines Stoffes, der mutagen ist,
durch einen Stoff, der nicht mutagen ist, eine technische
Aufgabe darstellt. Obwohl die Zusammenhdnge zwischen Muta-
genitdt und Kancerogenitdt nicht eindeutig geklart sind,
ist die Mutagenitat eine unerwlinschte Eigenschaft eines
Stoffes, sofern dieser am menschlichen Kdrper angewendet

wird. Es mag sein, daB, wenn die gqualitative Aussage uber
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die Kancerogenitiat eines Stoffes eine Bedeutung haben soll,

es ndtig ist, mehr als einen Test auszufithren. Nichtsdesto-
weniger ist aber der Ames-Test einer dieser Tests. In
Ullmann Encyklopadie der technischen Chemie, 4. Auflage,
Band 6, Seite 123 ist auch ausgefiihrt, da8 dieser Test heu-
te weitestgehend verwendet wird und daB8 die Erfgebnisse die-
ses Tests gut mit Kancerogenitds-Untersuchungen an Tieren
qualitativ korrelieren.

Dem Argument, daB8 die Versuchsberichte der Beschwerdegeg-
nerin (vgl. Anlage 3 zum Schreiben vom 4. Mai 1984 in Ver-
bindung mit Anlage 1 zum Schreiben vom 14. Marz 1983) die
anwendungstechnischen Vorteile nicht belegen, kann nicht
zugestimmt werden. Gegenstand dieser Versuche ist nicht der
Vergleich mit dem nachstliegenden Stand der Technik, son-
dern eine experimentelle Widerlegung der These, daB8 gute
Entwicklereigenschaften eines p-Phenylendiaminderivats au-
tomatisch auch gute Kupplereigenschaften eines entsprechend
substituierten m-Isomeren zur Folge haben.

Die Entgegenhaltung (2) liegt noch weiter vom Patentgegen-
stand ab; denn in dem Hinweis, wonach 2.4-Diaminoanisol und
einige andere m-Phenylendiaminderivate als Blaukuppler fir
p-Phenylendiamin bekannt waren, gibt dem Fachmann keine An-
regung dafiir, wie er bei der Suche nach aufgabengem&ﬂ nicht
mutagenen Kupplungskomponenten vorgehen sollte.

Nach allem ist dem Gegenstand des Anspruchs 1 erfinderische
Tatigkeit zuzuerkennen.

Die hierauf riickbezogenen Anspriiche 2 und 3 betreffen be-
vorzugte Ausfihrungsformen des Haarfarbemittels nach An-
spruch 1 und werden von dessen Patentfahigkeit mit getra-

gen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschiedén:

‘Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Der Geschiftsstellenbeamte Der Vorsitzende

i V\\N\/J

F.Klein : K.Jahn
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