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Sachverhalt und Antréage

Auf di e europdi sche Pat entannel dung Nr. 90 108 017.6
betreffend Oxi dati onshaarfarbem ttel wurde das

eur opdi sche Patent Nr. 0 400 330 auf der G undl age von
si eben Ansprichen erteilt. Anspruch 1 |lautet wie folgt:

"1l. Mttel zur oxidativen Farbung von Haaren nmit einem
Gehalt an einer Entw ckl ersubstanz-
Kuppl er subst anz- Konbi nati on, dadurch
gekennzei chnet, dall es als Entw ckl er subst anz
2-(2,5-D am nophenyl ) et hanol oder dessen
physi ol ogi sch vertragliches, wasserldsliches Sal z
enthalt, und di e Kuppl ersubstanz ausgewahlt i st
aus Resorcin, 2-Methylresorcin, 4-Chlorresorcin,
3, 4- Met hyl endi oxyphenol , 3- Am nophenol und
N- ( 2- Hydr oxyet hyl ) - 3, 4- met hyl endi oxyani | i n oder
deren physi ol ogi sch vertraglichen wasserl 6slichen

Sal zen. "

1. Gegen das erteilte Patent wurde unter H nweis auf
Arti kel 100 a) EPU Einspruch eingel egt und di eser sowohl
mt mangel nder Neuheit als auch mangel nder
erfinderischer Tatigkeit des Gegenstandes des
Streitpatentes begrindet. Der Einspruch stitzte sich

u. a. auf die Entgegenhal tungen
(2) DE-A-3 627 398

und
(6) DE-A-3 430 513.
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Der Ei nspruch wurde i m Beschwerdeverfahren mt
Schriftsatz, datiert vom6. Januar 1997, zuridckgenonmen.

D e Einspruchsabteilung hat das Patent mt der am

11. Novenber 1994 zur Post gegebenen Ent schei dung

wi derrufen und zur Begrundung i mwesentlichen

ausgef hrt, dall das beanspruchte Mttel zur oxidativen
Far bung von Haaren gegenuber dem O f enbarungsgehal t der
Ent gegenhal tung (2) nicht nehr neu sei

D ese Ent gegenhal tung beschreibe, we in Anspruch 1 des
Streitpatentes gefordert, ein Mttel zur oxidativen

Far bung von Haaren auf der Basis einer Entw ckler-

Kuppl er subst anz- Konbi nati on, wobei unter sechs
nament | i ch auf gef Uhrten Entw ckl er substanzen auch

2- (2, 5-D am nophenyl ) et hanol genannt sei und i m Text
sich dann wortlich anschli el3e:

"Di ese Entw ckl ersubstanzen ergeben mt geeigneten
Kuppl er subst anzen unter Ei nwi rkung ei nes Oxi dati ons-
mttels die Haarfarbung. So erhalt man mt den
Kuppl er subst anzen Resorcin, 2-Mthylresorcin oder

4- Chl orresorcin naturblond bis hell braun gefarbte

Haare,.... ."

Da Anspruch 1 des Streitpatentes weitere Kuppler-
substanzen ni cht ausschliel3e, sei es unerheblich, dal
di e Entgegenhal tung (2) noch eine weitere obligatorische
Kuppl er subst anz vorsehe. Ferner stelle der CGegenstand
des Streitpatentes gegenuber der Entgegenhal tung (2)

kei ne Auswahl aus einer Liste von Kuppl ersubstanzen dar,

vi el nehr zeige der Stand der Techni k nach der
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Ent gegenhal tung (2) bei gl eicher Farbgebung eine

i ndi vidualisierte Ofenbarung der Entw ckl ersubstanz
2-(2,5-D am nophenyl )ethanol mt jeder einzel nen der
dort genannten Kuppl ersubst anzen.

Di e Beschwerdef dhrerin hat gegen di ese Entschei dung
Beschwer de er hoben und i m Verl aufe des Beschwer de-
verfahrens neben vier Hi|fsantréagen ei nen neuen
Haupt antrag ei ngerei cht, dessen Anspruch 1 sich von
Anspruch 1 in der erteilten Fassung lediglich durch die
Er ganzung unt er schei det:
"1l. Mttel zur oxidativen Farbung von Haaren mt ei nem
CGehalt an ei ner Entw ckl ersubstanz-
Kuppl er subst anz- Konbi nati on, dadurch
gekennzei chnet, dall es....enthéalt..., nicht
j edoch 3-(2',2",2"-Trifluorethyl)am no-phenol
enthalt."

Die Anspriche 1 der Hilfsantrédge 1 bis 3 betreffen
jeweils ein “Ni chtsensibilisierendes und nicht nutagenes
Mttel zur oxidativen Farbung von nenschlichen Haaren...”
; Anspruch 1 des vierten Hilfsantrages ist auf die

Ver wendung ei nes solchen Mttels gerichtet.

Am 21. Oktober 1998 hat ei ne mindliche Verhandl ung vor
der Kamrer stattgefunden. Der schriftliche und nundliche
Vortrag der Beschwerdefuhrerin kann wie fol gt zusamen-
gef a3t werden

Ei ne neuhei t begr tindende Auswahl des beanspruchten
CGegenstandes i mLichte des Standes der Techni k nach der
Ent gegenhal tung (2) sei bereits dadurch gegeben, dal
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di eser Stand der Techni k die Bereitstellung neuer

Far bnuancen durch den Einsatz von 3-(2',2',2'-
Trifluorethyl)am no-phenol als essentielle Kuppler-
substanz zusétzlich zu den dbrigen dort genannten
Kuppl er subst anzen betreffe und Allergie- sow e

Mut ageni t &t sprobl ene dort dber haupt nicht angesprochen
sei en. Daruber hinaus fanden sich in der Entgegenhal tung
(2) insgesant keine Hi nweise auf bevorzugte Ei gen-
schaften der lediglich [istenfdorm g aufgefihrten

Ent wi ckl er subst anzen und der ebenfalls nur listenfdormg
auf gef thrten Kuppl ersubstanzen. Von der O fenbarung

ei ner Individualisierung einzel ner Substanzkonbi nati onen
konne al so nicht gesprochen werden. Ferner sei dem
Fachmann vor dem Prioritatstag des Streitpatentes die
nogl i che Exi stenz von fur Paraall ergi ker nicht

sensi bilisierend w rkenden Entw ckl ersubstanzen gar

ni cht bewul3t gewesen. Er hatte also imH nblick auf den
Stand der Techni k gar kei ne Auswahl in Erwidgung gezogen.
Nach st andi ger Recht sprechung der Beschwer dekamrern
stehe die O fenbarung jeweils listenform g aufgefihrter
Konponent enal t ernati ven ei ner |ndividualisierung der
Kombi nati on besti mter Konponenten aus unterschiedlichen
Li sten nicht neuheitsschadlich entgegen. |nsbesondere
sei auf die Rechtsprechung zu verwei sen, genal3 der
bereits ei ne Auswahl ei ner Konponente aus zwei
Alternativen als neuheitsbegrindend angesehen werde. Um
wei teren Di skussi onen aus dem Wege zu gehen, sei die
zusat zl i che Kuppl ersubstanz 3-(2',2',2'-
Trifluorethyl)am no-phenol in Anspruch 1 des gel tenden
Haupt antrages von der Zusammenset zung ausgeschl ossen

wor den.
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Nach Befragung von seiten der Beschwerdekamer hat die
Beschwer def threrin in der mindlichen Verhandl ung

ei ngeréaunt, dall die Angaben auf Seite 2, Zeile 60 bis
Seite 3, Zeile 2 der Entgegenhaltung (2) als Wirdi gung
des all genei n bekannten Standes der Techni k anzusehen
seien und dal3 die dort zur Erzielung naturblond bis
hel | braun gef arbter Haare genannten Kuppl er substanzen
Resorcin, 2-Methylresorcin und 4-Chlorresorcin allgenein
al s Gruppe fur eine solche Farbgebung bekannt seien

D e Beschwerdef uhrerin beantragte, die angefochtene

Ent schei dung auf zuheben und das Streitpatent auf der
Grundl age des mt Schrei ben, datiert vom

16. Septenber 1998, eingereichten Hauptantrages oder auf
der Grundl age einer der vier mt Schreiben, datiert vom
8. Marz 1995, eingereichten Antrage aufrechtzuerhalten
wobei der vorherige Hauptantrag vom 8. Marz 1995 zu
Hi|fsantrag 1 und die dortigen Hilfsantrage 1, 2 und 3
zu den Hi I fsantragen 2, 3 und 4 werden.

Ent schei dungsgr inde

D e Beschwerde ist zul assig.

Abgesehen von der i m Beschwerdeverfahren eingefigten

Er ganzung, die darauf gerichtet ist, dal das
beanspruchte Mttel 3-(2',2',2" -Trifluorethyl)am no-
phenol nicht enthalten soll, entspricht Anspruch 1 genal
Hauptantrag i m Wrtl aut sowohl dem Anspruch 1 in der
urspringlichen als auch in der erteilten Fassung. Cb die

3193.D
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vor genommene Ergénzung imvorliegenden Fall als ein im
Rahmen von Artikel 123 (2) EPU zul assiger Disclainmer
betrachtet werden kdnnte, kann dahi ngestellt bl ei ben, da
der Hauptantrag, w e nachstehend aufgezeigt, auch mt
besagt er Anspruchserganzung ni cht patentfé&hig ist.

Nach dem Wbrtl aut von Anspruch 1 soll das beanspruchte
Mttel eine Konbination einer Entw ckl ersubstanz, und
zwar 2-(2,5-D am nophenyl)ethanol, mt einer Kuppler-
substanz enthal ten, wobei die Kuppl ersubstanz eine aus
ei ner G uppe von sechs spezifisch genannten Substanzen
oder deren physiol ogi sch vertréaglichen wasserl dslichen
Sal zen ist. I m Anspruch spezifisch genannt sind die
Kuppl er Resorcin, 2-Mthylresorcin, 4-Chlorresorcin,

die, we die Beschwerdefuhrerin in der nundlichen

Ver handl ung ei ngeréaunt hat, als G uppe fir die Erzielung
nat ur bl ond bis hell braun geféarbter Haare all genein
bekannt sind. Der Gegenstand von Anspruch 1 ist deshalb
nicht lediglich eine individualisierte Konbination
punkt uel | er Ei nzel konponent en, sondern nuf3 vi el nehr als
Konbi nati on ei ner einzel nen Entw ckl erkonponente mt als
ei ne Gruppe anzusehenden Kuppl er konponent en auf gef aldt

wer den.
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D e neuhei tsschadl i che Vorwegnahnme ei nes sol chen
Anspruchsgegenst andes durch ei nen bekannten Stand der
Techni k erfordert daher nicht zw ngend die

i ndividualisierte Ofenbarung ei ner Konbi nation zwei er
punkt uel | beschri ebener Substanzen, sondern ist auch
berei ts dann gegeben, wenn der Stand der Technik mt
ei ner dem Anspruchsgegenstand gl ei chen generi schen
Definition die Konmbination von 2-(2,5-D am no-
phenyl ) et hanol als Entw ckl ersubstanz mt z. B. der
vor anst ehend erwdhnten G uppe vorbeschrei bt.

D e Entgegenhal tung (2) beschreibt, daR in der

Haar f &r bepraxi s bei Anwendung von Oxi dationsstoffen die
Far bst of fe durch oxi dative Kupplung von Entw ckl er-
substanzen und Kuppl er substanzen i m Haarschaft und damt
ei nher gehend di e Farbnuancen erzeugt werden. Neben der
Auf zahl ung von vier als ublich angesehenen Entw ckl er -
substanzen wrd unmttel bar anschliefllend auf Seite 2,
Zeil e 65, begi nnend ausgef thrt:

"Ei ne gew sse Bedeutung haben auch 2, 5-Di am nobenzyl -
al kohol und 2-(2',5'-Di am no) phenyl - et hanol erl angt.
Di ese Entw ckl ersubst anzen ergeben mt geei gneten
Kuppl er subst anzen unter Ei nw rkung ei nes Oxi dati ons-
mttels die Haarfarbung. So erhalt man mt den
Kuppl er subst anzen Resorcin, 2-Mthyl-resorcin oder

4- Chl orresorcin naturblond bis hell braun gefarbte Haare,

3193.D
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Die zitierte Passage aus der Entgegenhal tung (2), einer
deut schen O fenl egungsschrift, stellt deren

Beschrei bungsei nl eitung dar. Di e Beschwerdef Ghrerin hat
ei ngeraunt, dal sol che O fenl egungsschriften in der
Beschr ei bungsei nl ei tung den am Annel det ag der

Pat ent anmel dung bekannten Stand der Techni k wirdi gen,
dies zwar imfiar die Erfindung wesentlichen Rahnen,

j edoch getrennt und unabh&ngi g von der Darstellung der
Erfindung. Davon geht auch di e Kanmer aus.

Unabhé&ngi g von der Bestatigung der Beschwerdef Ghrerin,
dal3 di e Kuppl ersubstanzen Resorcin, 2-Mthylresorcin und
4-Chl orresorcin dem Fachmann al s G uppe zur Erzielung
nat ur bl ond bi s hell braun gef arbter Haare bekannt sind,
was sich imubrigen in den im Streitpatent enthal tenen
Ausf thrungsbei spi el en wi derspi egelt, hat sich die Kamer
auch anhand des im Verfahren befindlichen weiteren
druckschriftlichen Standes der Technik - vgl. z. B. die
Ent gegenhal tung (6), Seite 5, Zeilen 21 bis 28 zu

ubl'i chen Kuppl er subst anzgruppen fir eine bestimte

Far bt ongebung, insbesondere jedoch die Zeilen 26 bis

28 - davon Uuberzeugt, dalR i mer dann, wenn diese mt den
genannt en Kuppl er konponent en definierte G uppe zur

Char akteri si erung besagter Farbt bnung herangezogen w rd,
di ese als eine Einheit zu verstehen ist. Die Kamer i st
deshal b davon Uberzeugt, dalR die zitierte Passage der
Ent gegenhal tung (2) den am Annel detag der

zugr undel i egenden Pat ent annel dung bekannten Stand der

Techni k zutreffend beschrei bt.

Ei ne Auswahl des beanspruchten Entw cklers und der

korrespondi erenden Kuppl ersubstanz aus zwei unabhangi gen

3193.D
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Li sten, die gemal3 der Entscheidung T 12/81

"Di astereonere” (ABlI. 1982, 296, 13. der G unde) und

di eser fol gend, gemal3 den von der Beschwerdeflhrerin

her angezogenen Ent schei dungen T 181/ 82

" Spi rover bi ndungen/ Cl BA- GEI GY" (ABlI. EPA 1984, 401, 9.
der G unde) und T 296/87 "Enanti omere/ HOECHST" (ABl. EPA
1990, 195, 6.1 der G unde) als neuheitsbegrindend

aner kannt werden konnte, |iegt daher nicht vor. Auch die
zu di esen Entschei dungen von der Beschwerdef dhrerin

auf gewor f ene Frage der O fenbarung eines in

i ndi vidual i sierter Form beanspruchten Stoffes durch eine
generi sche Stoffoffenbarung - oder wie in dem der
zitierten Entscheidung T 296/ 87 zugrundel i egenden Fal

der O fenbarung eines zuvor nicht getrennten
Racemat gem sches - und die mt der Entscheidung T 763/89
i n di esem Zusamrenhang angesprochene Probl enati k des
erforderlichen Abstandes von im Stand der Technik
"spezifisch offenbarten” Bereichs- bzw. Honol ogengrenzen
stellen sich daher imvorliegenden Fall nicht. Vielnehr

i st die voranstehend aufgezeigte O fenbarung der

Ent gegenhal tung (2) nach Auffassung der Kamrer als eine
individualisierte Ofenbarung jeder der genannten

Ent wi ckl er subst anzen, al so auch 2-(2',5'-Di am no) phenyl -
et hanol mt der Kuppl ersubstanzgruppe Resorcin,
2-Methylresorcin und 4-Chlorresorcin fur die definierte
Far bt ongebung naturbl ond bis hell braun als Einheit zu

ver st ehen.

Da das Mttel gemald Anspruch 1 des Hauptantrages als
Kuppl er subst anz al | e Kuppl ersubst anzen der in der
Ent gegenhal tung (2) hierzu fidr di e Farbt6nung naturbl ond

bis hell braun als Ganzheit individualisierten G uppe
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Resorcin, 2-Methylresorcin, 4-Chlorresorcin unfaldt, wird
der Cegenstand gemal3 Anspruch 1 des Hauptantrages durch
den O f enbarungsgehalt der Entgegenhal tung (2)
neuhei t sschadl i ch vorweggenomen.

D e neuhei tsschadl i che Vorwegnahne des beanspruchten
Mttels blei bt auch davon unberthrt, dal gemal3 den
Angaben im Streitpatent durch das als nunmehr nicht mehr
neu nachgew esene Haarfarbemttel ein bestimmter
physi ol ogi scher Effekt zu beobachten ist, und zwar das
ni cht sensibilisierende Verhalten des Haarfarbemttels
bei der Anwendung durch sogenannte Paraall ergi ker,

ei nhergehend mt festgestellter N chtnutagenitat des
Mttels. Ein zweckgebundener Stoffanspruch ware im
Hinblick auf Artikel 54 (5) EPU nur i m Rahmen einer
sogenannten ersten nedi zi ni schen | ndi kati on nbglich.

Ei ne solche Situation liegt imvorliegenden Fall mt
Bezug auf ein Haarfarbemttel unstreitig nicht vor.

3193.D Y
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Da die zitierte Passage der Entgegenhaltung (2) als eine
von der in der Entgegenhaltung (2) beschriebenen

Erfi ndung gesonderte Darstellung des am Annel det ag
bekannten Standes der Techni k zu sehen ist, kann auch
der Unstand, dalR die in Entgegenhaltung (2) offenbarte
Erfindung sel bst auf den Einsatz der Kuppl ersubstanz 3-
(2',2",2" -Trifluorethyl)am no-phenol gerichtet ist,

kei ne Auswi rkung auf einen Neuheitsvergleich des

CGegenst andes des Anspruchs 1 des Haupt antrages gegenuber
besagt er Wirdi gung des Standes der Techni k haben.
Deshal b kann auch die in Anspruch 1 des geltenden

Haupt antrages in der Form eines Disclainmers vorgenonmene
Ei nf tgung, dall das Mttel zur oxidativen Farbung von
Haaren "nicht jedoch 3-(2',2',2"-Trifluorethyl)am no-
phenol enthalt", die Neuheit von Anspruch 1 nicht

begr tinden.

D e Kammer kann deshal b zu kei nem anderen Schl uf
gel angen, als die Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung
hi nsichtlich des Hauptantrages i m Ergebnis zu

best ati gen.

Di e von der BeschwerdefUhrerin mt der Beschwerde-

begr iindung noch vorgelegten Hilfsantrage 1 bis 4 kdnnen
als Antwort auf die in der Entschei dung der Ei nspruchs-
abt ei | ung auf gef ihrten Ei nwdnde gewertet werden, so dal
di e Kammer kei nen Grund sieht, diese Antrége als

ver spatetes Vorbringen zurickzuwei sen
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Santliche Hi |l fsantrage unfassen allerdings die
Beanspruchung ei nes nicht sensibilisierenden und nicht
nmut agenen Mttels bzw dessen Verwendung, sowie, mt
Ausnahme von Hilfsantrag 2, die ergéanzend
spezi fi zierende Funktionalitat, dall das Mttel nur nicht
sensi bi li si erende und ni cht nutagene Entw ckler- und
Kuppl er subst anzen enthéalt, was in dieser Formvon der
Beschwer def Uhrerin erstmalig i m Beschwerdeverfahren

gel tend gemacht w rd.

Da santliche Hlfsantrage weiterhin die beziglich der im
M ttel vorhandenen ndglichen Konponenten of fene
Formulierung "...mt einem Gehalt an..." aufweisen, hat
di e Kamrer erhebliche Bedenken, ob diese Anspruchs-
erganzungen, die als einschrankende Merknal e gedacht
scheinen, in der vorliegenden allgeneinen, d. h. breiten
Formul i erung durch den O f enbarungsgehalt der
ursprungl i chen Annel dung gedeckt sind. Denn sie

bei nhalten z. B. nicht sensibilisierende Ei genschaften
santlicher i mbeanspruchten Mttel technisch ndglicher
Konponenten fiur die Vielzahl der bei unterschiedlichsten
Pat i ent engruppen nbglichen unterschiedlichsten

Sensi bi | i si erungsfornmen bzw. Allergien

Dar tiber hinaus erfordert die erstmalig in der mindlichen
Ver handl ung vor der Beschwerdekanmer aufgeworfene

Probl emati k der Anspruchsfassungen genméaf3 den

Hi | f santragen neben deren Prifung genmald den Arti kel n 83,
84 und 123 EPU nicht nur die Prifung der Neuheit des
beanspruchten Mttels gemaR Artikel 54 EPU, sondern
auch die der erfinderischen Tatigkeit gemal3 Arti kel 56
EPU.
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6.3 Deshal b erscheint es der Kammer sachdienlich, von ihrer
Bef ugnis unter Artikel 111 (1) EPU Gebrauch zu machen
und di e Angel egenheit zur weiteren Prufung an die erste
| nstanz zur Gckzuverwei sen. Der Ei nspruchsabteil ung
sollte i mRahnmen i hrer Konpetenz auch di e Frage
uber| assen bl ei ben, ob di e i m Beschwerdeverfahren
erstmal i g gel tendgemacht e of f enkundi ge Vor benut zung, zu
der di e Beschwerdefihrerin in i hrem Schreiben, datiert
vom 16. Septenber 1998, auf den Seiten 7 bis 9,
ei ngehend Stellung genonmmen hat, als verfahrensrel evant

angesehen und geprift werden nuf.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Di e Angel egenheit wrd an die erste Instanz zur weiteren

Behandl ung zurtckverw esen.

Der Geschaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

P. Martorana C. Germnario

3193.D U



- 14 - T 0024/ 95

3193.D



