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Sachverhalt und Antréage

1147.D

Cegen die Erteilung des europai schen Patents

Nr. O 548 621 (Anmel denummer: 92 120 629.8) wurde von
der Beschwerdef Uhrerin mt der Begrindung, dal3 der
CGegenstand des Streitpatents i mUnfang santlicher
Anspriuche 1 bis 15 mangel s erfinderischer Tatigkeit

ni cht patentféahig sei (Artikel 100 a) in Verbindung mt
Artikel 56 EPU), Einspruch eingel egt.

D e unabhéngi gen Anspriche 1 und 3 des erteilten Patents
hatten fol genden Wortl aut:

"1, Verfahren zur Fixierung von Dauerwel | en, dadurch
gekennzei chnet, dall auf das mt ei nem m ndestens
ei ne Thi over bi ndung ent hal tenden Wellmttel
behandel te, gesptllte Haar ei ne Zusanmenset zung
auf gebracht wird, die eine katal asefreie
Per oxi dase enthalt, und gleichzeitig oder
anschlieRend mt einer Zusanmenset zung behandel t
wird, die 0,01 bis 1 Gewi chtsprozent eines
Oxidationsmttels, berechnet als Wasserstoff-
peroxi d, enthalt.

3. Mttel zur Fixierung von Dauerwel |l en enthaltend
0,01 bis 1 Gew chtsprozent, berechnet auf die
Gesant zusamenset zung, al s Wasser st of f peroxi d
eines Oxidationsmttels, dadurch gekennzeichnet,
dall es in raumich getrennter Zusanmensetzung
davon ei ne katal asefrei e Peroxi dase enthalt."

D e abhéangi gen Anspriche 2 und 11 waren auf besondere
Ausf Uhrungsfornen des Verfahrens nach Anspruch 1, die
abhangi gen Anspriche 4 bis 10 und 12 bis 15 auf
besonder e Ausf uhrungsformen des Mttels nach Anspruch 3
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gerichtet.

Zur Stiutze ihres Einspruchs hat die Beschwerdefihrerin
unter anderem auf fol gende Entgegenhal tungen verw esen

(1) DE- A-2 155 390;
(2) EP- A-0 310 675;
(5) Ronpps Chem e-Lexi kon, 8. Aufl age 1985,

Seiten 3062 - 3063;

(7) Bi ochem ca | nformati on, Boehringer Mannhei m GrbH,
Bi ochem ca, 1987

I n der mindlichen Verhandl ung vor der

Ei nspruchsabtei lung am 30. April 1997 verteidigte die
Beschwer degegnerin (Patentinhaberin) ihr Patent in
geandertem Unfang auf der G undl age von 11 Ansprichen
D e unabhéangi gen Anspriche 1 und 3 der gednderten
Fassung haben fol genden Wortl aut:

"1, Verfahren zur Fixierung von Dauerwel | en, dadurch
gekennzei chnet, dall auf das mt ei nem m ndestens
ei ne Thi over bi ndung ent hal tenden Wellmttel
behandel te, gespillte Haar ei ne Zusanmmenset zung
auf gebracht wird, die eine katal asefreie
Per oxi dase enthalt, und gleichzeitig oder
anschlieRend mt einer Zusanmenset zung behandel t
wird, die 0,01 bis 1 Gew chtsprozent Wasserstoff-
peroxi d enthalt.

3. Mttel zur Fixierung von Dauerwel |l en, enthaltend
0,01 bis 1 Gewi chtsprozent Wasserstof f peroxid
berechnet auf di e Gesantzusamenset zung, dadurch
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gekennzei chnet, dall es in raumich getrennter
Zusamenset zung davon ei ne kat al asefreie
Per oxi dase enthalt."

Der abhéangi ge Anspruch 2 wurde in Anpassung an
Anspruch 1 auf die Verwendung von Wasser st of f per oxi d
beschrankt. Di e abhangi gen Anspriche 4 bis 11
entsprechen jenen des erteilten Patents.

In der in der mindlichen Verhandl ung verkindeten und den
Parteien mt Datumvom 7. Juli 1997 in schriftlicher
Form zugestel | ten Zwi schenent schei dung genmal

Artikel 106 (3) EPU kam di e Ei nspruchsabteil ung zum

Schl uf3, dall das Patent unter Bericksichtigung der von
der Beschwer degegnerin (Patentinhaberin) im Ei nspruchs-
ver f ahren vor genonmmenen Anderungen den Erfordernissen
des EPU geniige. Di e Entschei dung wurde i m wesent!ichen

f ol gender mal3en begr indet :

Di e Neuheit der Anspriche in der geanderten Fassung sei
von der Ei nsprechenden nicht in Frage gestellt worden
und di e Einspruchsabteilung kénne in Anbetracht des im
Ver f ahren befindlichen Standes der Techni k ebenfalls
kei nen Neuhei t smangel erkennen.

D e Aufgabe der Erfindung gemal3 Streitpatent beinhalte
die Bereitstellung eines Fixiermttels und eines

Ver fahrens zum Fi xi eren von Dauerwel | en, das eine
schonende Haar behandl ung gewéhrl ei ste. Di e Auf gabe werde
i mwesentlichen durch die Anwendung eines Mttels

gel 6st, das neben Wasserstoffperoxid in entscheidend
geringeren Konzentrationen als bisher Ublich eine im
wesent | i chen kat al asefrei e Peroxi dase enthalte.

D e Entgegenhal tungen (1) und (2) bildeten den
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nachst | i egenden, verfiugbaren Stand der Techni k.

Ent gegenhal tung (1) betreffe ein unter mlden

Bedi ngungen dur chf hrbares, enzymaktiviertes, oxydatives
Haar f &r bever f ahren durch Behandl ung des Haares mt einer
Losung, die 0,01 ppmbis etwa 500 ppm ei nes

Per oxi daseenzyns, 0,01 bis 6 Gew. - % Wasser st of f per oxi d
und 0,01 bis etwa 1,0 CGew. -% ei ner oder nehrerer,
aromat i scher Oxi dati onsfarbstoff-Vorstufen enthalte und
einen pH von 4 - 10 aufweise. Das bevorzugte

Per oxi daseenzym sei di e sogenannte Meerretichperoxi dase
mt der Klassifizierungszahl 1.11.1.7.

Ent gegenhal tung (2) of fenbare Zusammenset zungen mt

oxydi erenden Ei genschaften, welche sowohl zum Farben von
Haaren mttels Oxidationsfarbstoffen als auch zum

Fi xi eren von Dauerwel | en geei gnet seien und auf der
Aktivierung von Luftsauerstoff mt einer Oxidase
beruhten, so dall sich der schadliche Einflul3 von
bekannten Oxidationsmtteln, wie Natrium borat oder

- perborat oder Wasserstoffperoxid auf Haut und Haare
vernei den |ieRe. Zwar sei (2) zu entnehnen, dal} sich die
Far bewi rkung durch di e Konbi nati on der Oxi dase mt
Mut ar ot ase und/ oder ei ner Peroxi dase verbessern |iel3e,

j edoch sei aus (2) nichts Uber den Einflul3 von

Per oxi dasen auf die Fixierung von Dauerwel |l en zu

ent nehnen.

Kei ne der bei den Ent gegenhal tungen enthalte i m Gegensatz
zum Streitpatent Angaben zur Katal ase-Aktivitat der

j eweil s verwendet en Peroxi dasen. Auch wenn man unter

Ber ticksi chtigung der Lehre von Entgegenhal tung (7) davon
ausgehe, dall die am Prioritatstag der Entgegenhal tung
(2) erhaltlichen Peroxidasen i mwesentlichen

kat al asefrei gewesen seien, |ege sel bst eine Konbination
der Lehren von (1) und (2) die im Streitpatent
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vor geschl agene L6sung ni cht nahe, da Entgegenhal tung (2)
zeige, dal die Fachwelt inzw schen von der Verwendung
von Wasserstoffperoxid als Oxidationsmttel abgekonmen
sei und einen anderen Weg, nam ich den der enzymati schen
Aktivierung von Luftsauerstoff eingeschlagen habe.

Cegen diese Entscheidung richtet sich die am

17. Juli 1997 unter gl eichzeitiger Zahlung der
Beschwer degebiihr ei ngegangene und mt der Ei ngabe vom
13. Novenber 1997 begriindet e Beschwer de.

Nachdem di e Kammer zu Begi nn der nindl i chen Ver handl ung
gew sse Bedenken hinsichtlich der Neuheit des
Mttelanspruchs 3 des imschriftlichen Verfahren

ei ngegangenen Haupt antrags geaulert hatte, der in seiner
Gesant heit dem von der ersten Instanz als gewdhrbar
erachteten Antrag entsprach, |egte die Beschwerde-
gegnerin einen neuen Hauptantrag vor, dessen Anspriche 1
und 2 den Ansprichen 1 und 2 des erstinstanzlichen
Antrags entsprechen (siehe Paragraph |11 oben) und
dessen unabhangi ger Anspruch 3 fol genden Wortl aut hat:

"Mttel zur Fixierung von Dauerwel |l en enthaltend
0,01 bis 1 Gew chtsprozent, berechnet auf die

Gesant zusamenset zung, al s Wasserstof f peroxi d ei nes
Oxidationsmttels, dadurch gekennzeichnet, dall es in
raum i ch getrennter Zusammensetzung davon ei ne

kat al asefrei e Peroxi dase und etwa 0,1 bis 4,0 Gew. -%
m ndestens eines nichtioni schen Tensids enthalt.”

Di e Anspriche 4 bis 10 entsprechen den Ansprichen 4, 5
und 7 bis 11 des erteilten Patents.

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags |lautet wie folgt:
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"Verfahren zur Fixierung von Dauerwel | en, dadurch
gekennzei chnet, dafl auf das mt einem m ndestens eine
Thi over bi ndung ent hal tenden Wl mttel behandelte,
gespul te Haar ei ne Zusammenset zung aufgebracht wird, die
ei ne kat al asefrei e Peroxidase und etwa 0,1 bis

4,0 Gew. - % m ndestens eines nichtionischen Tensids
enthalt, und gleichzeitig oder anschlielRend mt einer
Zusamenset zung behandelt wird, die 0,01 bis

1 Gew chtsprozent Wasserstoffperoxid enthalt.”

Di e Anspriche 2 bis 10 des Hil fsantrags entsprechen
j enen des Haupt antrags.

I mschriftlichen Verfahren und in der mindlichen
Ver handl ung hat di e Beschwerdefihrerin i mwesentlichen
f ol gendes vorgetragen

Di e von der Einspruchsabteilung in der Entschei dungs-
begr indung vertretene Ansicht, weder Entgegenhal tung (1)
noch Ent gegenhal tung (2) kdnne eine |Information

hi nsi chtlich des Katal asegehal ts der Peroxi dasen

ent nommen werden, sei nicht haltbar. Denn im

Ei nspruchsverfahren sei bereits ausfuhrlich dargel egt
worden, dal3 die in (1) bevorzugt verwendete
Meerretichperoxi dase mt der Klassifizierungszah
1.11.1.7 aufgrund i hrer Herkunft katal asefrei im Sinne
der Definition imStreitpatent sei

D e Einspruchsabteilung sel bst fuhre in der

angef ocht enen Ent schei dung aus, gendal3 der Lehre von (1)
konnten di e Peroxi daseenzyme in ihrer reinen
kristallinen Form ei ngesetzt werden und techni sch
erhaltliche Enzynpréparate enthielten nicht zwangsl aufig
mehr Verunrei nigungen als die kristallinen Préparate.
Dem Fachmann sei bekannt, daR Stoffe in kristalliner
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Formin der Regel den héchsten Reinheitsgrad aufw esen
und Frendstoffe nur in Formvon Kristall baufehlern
enthielten. Das Merkmal der Katal asefreiheit im
angegri ffenen Patent ergebe sich daher bereits

zwangsl aufig aus den in (1) offenbarten Angaben.

Es seien zwar eine Vielzahl von Dauerwell-Mtteln auf
dem Markt und in einschl 4gi gen Handbichern beschri eben,
di e Wasser st of f peroxi d oder ein entsprechendes
Oxidationsmttel enthielten. Der Beschwerdefihrerin sei
j edoch kei n einzi ges Handel sprodukt bekannt, dessen
Dauer wel | - Fi xi erung auf dem Syst em

Oxi dase/ Substrat/ Luftsauerstoff beruhe. Die lediglich
auf (2) als einziger Gundl age aufbauende Ansicht der

Ei nspruchsabtei l ung, dal die Fachwelt den
"Wasser st of f per oxi d- Weg" verl assen habe und die

Konmbi nati on der Lehren der Entgegenhal tungen (1) und (2)
daher von der im Streitpatent vorgeschl agenen Lésung der
gestel lten Aufgabe wegfihre, sei unter Beruicksichtigung
der tatséachlichen Gegebenheiten nicht haltbar.

I mschriftlichen Verfahren und in der mindlichen

Ver handl ung hat di e Beschwerdegegnerin den Argunenten
der Beschwerdef tuhrerin w dersprochen und dies im
wesent | ichen fol gender mal3en begr indet:

Der im Jahre 1972 veroffentlichten Entgegenhal tung (1)

| asse sich an keiner Stelle entnehnen, dalR die in (1)

of f enbarten Entw ckl er - Zusamenset zungen fir Haarfarben
auf Basis von Peroxiden eine katal asefrei Peroxidase im
Sinne des im Streitpatent definierten Gehalts von
"weniger als 0.7 % Kat al ase" enthielten. Genal3 standi ger
Recht sprechung der Beschwerdekamrern sei bei der
Interpretation ei ner Entgegenhaltung stets auf den
Zei t punkt von deren Veroffentlichung abzustellen.
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Di e Beschwerdegegnerin versuche das Merkmal der

Kat al asefrei heit der Peroxidase unter Heranzi ehung eines
wesentlich jingeren Standes der Technik in die

O f enbarung der Entgegenhal tung (1) hineinzul esen.

Di e Fachwelt habe den in (1) fir Haarfarbemttel

beschri ebenen Weg fir Verfahren zur Fixierung von
Dauerwel | en of fensichtlich nicht fur zielfuhrend
gehalten, da erst 15 Jahre nach der Verdffentlichung von
(1) eine weitere, in eine ahnliche R chtung gehende
Erfindung getéatigt worden sei, die in der

Ent gegenhal tung (2) ihren Ni ederschl ag gefunden habe.
Die in (2) vorgeschl agene Probl em 6sung |iege jedoch in
Abwei chung von (1) und dem Gegenstand des Streitpatents
darin, Oxidasen einzusetzen und Luftsauerstoff als
Akzeptor zu verwenden. Zum Prioritatszeitpunkt des
Streitpatents hatte (2) den Fachmann daher davon
abgehal ten, sich einer Witerentw cklung der 20 Jahre
zuvor vorgeschl agenen, jedoch aufgrund ihrer

Unvol | st a&ndi gkei t nicht funktionsf&ahi gen Lehre aus (1)
zu wi dnen und damt zu Erfindung zu gel angen

Al'l e ex post facto-Betrachtungen Uber die zum
Prioritéatszeitpunkt des Streitpatents zur Verfigung

st ehenden, katal asefrei en Enzynpraparate | d4gen daher
neben der Sache und entsprachen nicht den tatsachlichen
Gegebenheiten. Die erfinderische Tatigkeit des

Pat ent gegenst andes sei daher nicht ernsthaft zu
bestreiten.

I X. Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des Patents.

Di e Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde mt
der Mallgabe zuruckzuwei sen, dald der Aufrechterhaltung

1147.D Y A
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des Patents die am 19. Februar 1998 al s Hauptantrag

ei ngegangenen Anspriche 1 und 2 sowie die in der
nundl i chen Ver handl ung utberrei chten Anspriche 3 bis 10,
hil fsweise die am 19. Februar 1998 ei ngegangen
Anspriche 1 bis 10 zugrunde gel egt werden

Ent schei dungsgr inde

2.2

2.3

1147.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Ander ungen

Santliche Anspriche des Haupt- und Hi |l fsantrags wurden
i mVerl aufe des Ei nspruchsverfahrens bzw. des

Ei nspruchsbeschwer deverfahrens auf di e Verwendung von
Wasser st of f peroxid al s ei nzi ges nibgliches
Oxidationsmttel beschrankt. Di ese Beschrankung fi ndet
i hre Grundl age in der Annel dung in der urspringlich

ei ngerei chten Fassung sowohl im |l etzten Absatz auf
Seite 1 der Beschrei bung, wo Wasserstoffperoxid als
bevorzugtes Oxi dationsmttel ausdriucklich offenbart ist,
als auch in den Beispielen 1 bis 3 sowie in der
Patentschrift auf Seite 2, Zeilen 14 und 15 und
ebenfalls in den Beispielen 1 bis 3.

Der in der mindlichen Verhandl ung gednderte

M ttel anspruch 3 des Hauptantrags und der gl eichl autende
Mttel anspruch 3 des Hil fsantrags entspringen einer

Konbi nati on der ursprunglich eingereichten Anspriche 3
und 6 und enthalten auBerdemdie in Punkt 2.1 (oben)
genannt e Beschr ankung.

Das zuséatzlich eingefihrte Merkmal im Verfahrens-
anspruch 1 des Hil fsantrags, wonach di e auf das gespulte
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Haar aufzubringende Zusanmmensetzung neben der

kat al asefrei en Peroxidase noch 0,1 bis 4,0 Gew. -%

m ndest ens eines nichtioni schen Tensids enthalt, findet
seine Grundl age i murspringlichen Anspruch 6 und in den
Zeilen 1 bis 3 auf Seite 3 der Beschrei bung in der
ursprunglich eingerei chten Fassung sowi e in der
Patentschrift auf Seite 2, Zeilen 30 und 31.

| nsgesanmt sind di e geanderten Anspriche sowohl des
Haupt- als auch des Hi |l fsantrags durch di e Beschrei bung
und di e Anspruche in der urspringlich eingereichten
Fassung ausrei chend gestitzt und entsprechen in dieser
formal en Hinsicht den Erfordernissen der Artikel 84 und
123 (2) EPU. Da die geanderten Anspriiche i m Vergl eich
mt den entsprechenden Ansprichen in der erteilten
Fassung des Streitpatents zum ndest ein zusatzliches
techni sches Merkmal enthalten, welches den Schut zbereich
beschr &nkt, wurden auch di e Besti nmmungen von

Artikel 123 (3) EPU eingehalten.

Neuhei t

D e Beschwerdef dhrerin hat i m Verl aufe des Verfahrens
mangel nde Neuheit nicht als Einspruchsgrund geltend
gemacht. Die Kamrer sel bst hat kei ne Bedenken nehr gegen
di e Neuheit der vorliegenden Antrage. Die wesentlichen
Unt er schi ede zwi schen den im Streitpatent beanspruchten
Gegenst d&nden genmall Haupt- und Hi | fsantrag gegentber dem
fur die Beurteilung der Neuheit relevanten Stand der
Techni k in den Entgegenhal tungen (1) und (2) |assen
sich, wie folgt, kurz zusamenzufassen:

- Der unabhéangi ge Verfahrensanspruch 1 sowohl des
Haupt- als auch des Hilfsantrags ist auf ein
Ver fahren zur Fixierung von Dauerwel | en gerichtet und
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unt erschei det sich somt grundl egend vom Verfahren
gemall Ent gegenhal tung (1), welche ein
Haar f ar bever f ahren betrifft;

- der unabhangige Mttel anspruch 3 sowohl des Haupt -
al s auch des Hilfsantrags unterschei det sich von dem
in der Entgegenhaltung (1) in demdie Seiten 16 und
17 Uberegreifenden Absatz offenbarten Mttel durch
di e zusatzliche Anwesenheit von 0,1 bis 4,0 Gew. -%

m ndest ens ei nes ni chti oni schen Tensi ds;

- wdhrend in den Verfahrens- und Mttel ansprichen
sowohl des Haupt- als auch des Hilfsantrags als
oxi dati onswi rksanes System di e Konbi nati on
kat al asefrei e Peroxi dase/ Wasser st of f per oxi d
ei ngesetzt wird, beschrei bt die Entgegenhal tung (2)
ausschlief3lich die Verwendung der Konbi nation
Oxi dase/ Substrat/Luftsauerstoff als Oxidationsmttel

Nachstl i egender Stand der Technik

Ausgehend davon, dall Anspruch 1 des Streitpatents ein
Verfahren zur Fixierung von Dauerwel |l en betrifft,

wel ches gemal3 den Angaben auf Seite 2, Zeile 20 des
Streitpatents ei ne schonende Haar behandl ung
gewahrl ei stet, ist zum ndest hinsichtlich des
beanspruchten Verfahrens von der Entgegenhaltung (2) als
nachst!i egendem St and der Techni k auszugehen. Denn (2)
hat sich bereits zum Zi el gesetzt, neben ei nem
schonenden, schwach oxi dativen Verfahren zur

Haar ver f ar bung, ein schonendes Verfahren zur Fixierung
von Dauerwel | en bereitzustellen, bei dem gegeniber

her komm i chen Fi xi erverfahren di e Haar schadi gung und
Haut rei zung verm ndert werden kann (siehe insbesondere
Seite 6, Zeilen 21 bis 24, Beispiele 2 und 11 bis 13).
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Oowohl von der Beschwerdegegnerin nicht in Zweifel
gezogen wurde, dalR die in (2) zur Fixierung von
Dauerwel l en al s Oxidationsm ttel vorgeschl agene

Konmbi nati on aus Oxi dase/ Substrat/Luftsauerstoff,
gegebenenfall s in Anwesenheit ei ner Peroxidase,

bei spi el swei se di e Konbi nati on
Pyranoseoxi dase/ D- 3 ucose/ Luft sauerstof f in Gegenwart
ei ner Peroxi dase (siehe Beispiel 11) oder die

Konbi nati on d ucoseoxi dase/ D-d ycose/ Luftsauerstoff in
Gegenwart von Mutarotase und Peroxi dase (siehe

Bei spiel 12), haar- und hautschonender ist, als das
ubli cherwei se in einer Konzentration von etwa 2,5 bis
5 Gew. -%als Oxidationsmttel verwendete Wasserstoff-
peroxid, sieht sie bei der in (2) vorgeschl agenen

Met hode ei nen gew ssen Nachteil darin, dal eine
ausr ei chende Dauerwel | en- Fi xi erung wegen der geringeren
Oxi dati onswi rkung von Luftsauerstoff eine fir Kunden
unzunut bar | ange Ei nwi rkungszeit des Oxidationsmttels
erfordert.

D eser von der Beschwerdegegnerin ins Treffen gefuhrte
Nachteil wurde einerseits von der Beschwerdefuhrerin
nicht in Frage gestellt und ist daridber hinaus auch
deshal b gl aubhaft, da bereits in Entgegenhal tung (1)
berichtet wird, dalR imFalle der mt der oxidativen

Fi xi erung eng verwandt en oxi dativen Haarfarbung bei der
Verwendung der Konbi nati on Oxi dase/ Substrat/Luft-
sauerstof f, beispiel sweise d ucoseoxi dase/ G ucose/ Luft -
sauerstoff, als Oxidationsmttel zum Erzielen des

gl ei chen Farbeeffektes | dngere Zeitraune erforderlich
sind, als bei der Zugabe der erforderlichen Menge an
Wasser st of f peroxid zur L6sung zu Begi nn des Verfahrens
(siehe (1), Seite 16, Zeilen 1 bis 8).

Auf gabe und LOsung
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Auf der Gundl age der Ausfuhrungen in Punkt 4 (oben)
kann daher di e gegenuber dem nachstliegenden Stand der
Techni k gemal3 (2) dem Streitpatent zugrundel i egende
Auf gabe darin gesehen werden, ein Verfahren zur

Fi xi erung von Dauerwel | en bereitzustellen, das

hi nsi chtlich Haar- und Haut schonung zu vergl ei chbar
guten Ergebni ssen fuhrt, w e das aus (2) bekannte
Verfahren, jedoch gleichzeitig innerhalb einer den
Kunden zunut baren Ei nwi rkungszeit von 5 bis 10 M nuten
ei ne brauchbare Dauerwel | en-Fi xi erung ergi bt.

Zur LoOsung di eser Aufgabe wird gemal3 Anspruch 1 ein
Ver f ahren vorgeschl agen, bei dem auf das mt einem eine
Thi over bi ndung ent hal tenden Wl mttel behandelte,
gespul te Haar

- eine Zusammenset zung auf gebracht wird, die eine
kat al asefrei e Peroxi dase enthéalt, und das Haar
gl eichzeitig oder anschliel3end mt

- einer Zusammenset zung behandelt wird, die als
Oxidationsmttel 0,01 bis 1 Gew chtsprozent
Wasser st of f peroxid enthalt.

In Beispiel 1 des Streitpatents ist beschrieben, dal
nach dem Verfahren gemaf3 Anspruch 1 fixierte
Haar st r ahnen gegentber mt einemdblichen Fixiermttel
mt einer Wsserstoffperoxid-Konzentration von 3,5 Gew. - %
behandel ten Stré&hnen ei ne wesentlich bessere El astizitat
auf wei sen, was auf eine m nimal e Haar schadi gung bei
Anwendung des Verfahrens gemald Streitpatent im Vergleich
zur konventionellen Fixierung schlieflRen | aBt. Gemal

Bei spiel 2 wurde bei Haaren, die nach dem Verfahren
gemalR Anspruch 1 mt sehr gutem Wellergebnis fixiert
wurden, die gleiche Elastizitat w e bei einer
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unbehandel t en Haar str&hne genessen, was darauf schlielen
| &kt , dal das behandelte, gewellte Haar keine Schadi gung
aufw es. Ein &hnliches Ergebnis wird in Beispiel 3 des
Streitpatents berichtet. In allen Beispielen 1 bis 3

wur den di e oben angef dhrten gunsti gen Ergebni sse bei

ei ner Ei nw rkungszeit von maximal 10 M nuten erzielt.

Auf der Grundl age der oben angef ihrten Ergebni sse der
Ver gl ei chversuche und in Anbetracht dessen, dal3 die
Beschwerdef Ghrerin die imStreitpatent angefihrten,
vorteil haften Ergebni sse ebenfalls nicht in Frage
gestellt hat, sieht die Kamer keinen Gund in Zweifel
zu zi ehen, dal3 di e oben definierten Aufgabe durch das
Verfahren gemél3 Streitpatent tatsachlich gel 6st wrd.

Ent gegenhal tung (1) als relevanter Stand der Techni k

Aus dem néachstliegenden Stand der Techni k gemal3 (2)
entnimt der Fachmann einerseits, dal3 bei Verfahren,
wel che di e oxidative Behandl ung von Haaren betreffen,
seien dies

- oxi dative Verfahren zur Haarf arbung,

- oxi dative Verfahren zur Fixierung von Dauerwel | en,

- oxi dative Verfahren zum Bl ei chen von Kopf- oder
Kor per haaren. etc.

di e gl ei chen Probl ene, insbesondere die Vernei dung von
Haut r ei zungen und Haar schadi gungen, ei ne ent schei dende
Rol | e spielen (siehe (2), insbesondere Seite 1
vorletzter Absatz bis Seite 2, Zeile 5). Andererseits
vermttelt (2) dem Fachmann die Lehre, dal die bei allen
oben genannt en oxi dativen Haar behandl ungen auftretenden
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Probl eme und Nachteile i mwesentlichen auf ein und
di esel be Wi se gel 6st, bzw. verm eden werden kdnnen
(siehe insbesondere Seite 6, Zeilen 5 bis 25).

I n Anbetracht der obigen Ausfihrung nmuf3 vom Fachmann

der sich in Kenntnis des néachstliegenden Standes der
Techni k gemal3 (2) nach einer Losung der bestehenden

Auf gabe im Stand der Techni k unsah, erwartet werden, dal
er aufler dem Stand der Techni k auf dem Spezi al gebi et der
oxi dativen Verfahren zur Fixierung von Dauerwel | en, auch
die unm ttel bar angrenzenden Fachgebi ete der oxidative
Ver fahren zur Haarfarbung, bzw. zum Bl ei chen von Kopf -
oder Korperhaaren zu Rate zieht, nachdem er

bei spi el swei se aus (2) bereits w ssen nufdte, dal3 auf

all en diesen Cebieten die gleichen Problene eine Rolle
spielen. Diese Erwartung an den Fachmann gehort im
vorliegenden Fall zu einer durchaus praxi snahen

Ei nschat zung von dessen Roll e bei der Beurteilung der
erfinderi schen Tatigkeit.

Unt er di esen Urstanden ware der Fachmann angesi chts der
hi er zu | 6senden Aufgabe ganz of fenkundi g auf die

Ent gegenhal tung (1) gestofRen, die er aus den nachstehend
dargel egten Grinden mt |nteresse aufgenomen hatte:

Ungeacht et dessen, dalR sich die Entgegenhaltung (1) mt
oxi dativen Verfahren zur Haarfarbung befalit, werden in

(1)

- einerseits genau diesel ben Problenme wie im
Streitpatent angesprochen, namich das Auftreten von
Haut r ei zungen und Haar schadi gungen bei der
konventi onel | en Verwendung von Wasserstoffperoxid als
Oxidationsmttel in Konzentrationen von 3 Gew. - % oder
dar tber, insbesondere imal kalischen MIlieu bei
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pH Werten von 8,5 oder darudber (siehe Streitpatent,
Seite 2, Zeilen 14 bis 18; Entgegenhaltung (1):

i nsbesondere Begi nn des Textes auf Seite 1
(druckschriftliche Seitennunmerierung) bis Seite 2,
Zeile 5);

- andererseits erfahrt der Fachmann aus (1) bereits,
dall bei der Verwendung der in (2) als mldes
Oxi dationsm ttel vorgeschl agenen Konbi nation
Oxi dase/ Substrat/ Luftsauerstoff insofern Nachteile zu
erwarten sind als zur Erzielung des gl eichen
oxi dativen Effekts |&angere Zeitspannen erforderlich
sind als bei Verwendung der erforderlichen Menge an
Wasserstoffperoxid (siehe (1), Seite 16, Zeilen 1 bis
8).

I n der angefochtenen Entschei dung hat die Ei nspruchs-
abteilung di e Auffassung vertreten, die ungeféahr

15 Jahre nach der Entgegenhaltung (1) verodffentlichte
Ent gegenhal tung (2) zeige, "dal die Fachwelt den
Wasser st of f peroxid verlassen und di e Entw cklung ei ne
andere Richtung, namich die der enzymati schen
Aktivierung von Luftsauerstoff eingeschlagen habe",
wom t sie wohl ausdricken wollte, dal3 sich (1) auf eine
veraltete, amPrioritatstag des Streitpatents von der
Fachwel t ni cht nmehr angewandte techni sche Lehre bezi ehe.
D e Kammer kann di eser Auffassung nicht fol gen.

Abgesehen davon, daR Artikel 54 (2) EPU ganz eindeutig
ohne jede zeitliche Ei nschréankung bestimt, dafl der
Stand der Technik alles unfaBt, was der Offentlichkeit
zugéngl i ch gemacht worden ist, kann die Annahne, die

Ent gegenhal tung (1) beziehe sich auf ein in der Fachwelt
amPrioritatstag des Streitpatents nicht nehr

gebr duchl i che Technol ogi e oder eine veraltete, von der
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Fachwel t ni cht nmehr angewandte techni sche Lehre nicht
all ein auf eine einzige Druckschrift gestiutzt werden.
Das gilt insbesondere fur den vorliegenden Fall, da die
spatere Entgegenhaltung (2) lediglich eine in der
fruheren Entgegenhal tung (1) bereits vorgeschl agene,
aber wegen des Nachteils der erforderlichen | &ngeren
Ei nwi rkungszeit in (1) nicht enpfohl ene Technol ogi e,
nam i ch die Verwendung des Systens

Oxi dase/ Substrat/ Luftsauerstoff, w eder aufnimt, ohne
j edoch irgendeine Losung fir die in (1) bereits
erkannten Nachteil e di eses Systens anbieten zu kdénnen
(si ehe auch Punkt 4.3 oben).

I n di esem Zusamenhang nuf3 auch dar auf hi ngew esen

wer den, dall di e Beschwerdegegneri n das Argunent der
Beschwer def threrin nicht w derlegt hat, es seien zwar,
wi e al |l gemei n bekannt, eine Vielzahl von Fixierungs-
mtteln fiur Dauerwel |l en auf Basis von Wasser st of f peroxi d
oder entsprechenden Oxidationsmtteln auf dem Markt und
i n gangi gen Handblichern beschrieben, es sei ihr jedoch
kein einziges Produkt auf dem Markt bekannt, dessen
Dauerwel | - Fi xi erung auf dem System

Oxi dase/ Substrat/ Luftsauerstoff beruhe.

I n Anbetracht der obi gen Ausfihrungen kann die

Ent gegenhal tung (1), die sich weder auf eine veraltete,
in der Fachwelt nicht mehr gebrauchliche Technol ogi e
bezi eht noch eine amPrioritatstag des Streitpatents von
der Fachwelt verworfene Lehre enthalt, nicht als

rel evanter Stand der Techni k aul3er acht bl ei ben, nur
weil (1) rund 15 Jahre vor der Entgegenhal tung (2)
veroffentlicht wurde.

Erfinderi sche Tatigkeit
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Haupt ant r ag

Der Fachmann, der bei Durchsicht der Lehre von (1)

unm ttel bar erkennen konnte, dal bei oxidativen

Haar f &r bever f ahren das konventionel|l angewandt e,
potentiell haut- und haarschadi gende Oxi dationsmttel
Wasser stof fperoxid in Konzentrationen von 3 % oder
dariber mt guten Ergebni ssen durch di e Konmbi nation
Wasserstof fperoxid in einer haut- und haarschonenden

ni edri gen Konzentration von 0,1 bis 1,0 Gew.-% in
CGegenwart ei ner Peroxi dase ersetzt werden kann, hatte in
Anbetracht der Ausfuhrungen in den vorangehenden Punkten
allen Gund mt guter Aussicht auf Erfolg davon
ausgehen, dall sich die in (1) gegebene technische Lehre
hinsichtlich des Oxidationsmttels auch zur Loésung der
best ehenden Auf gabe ei gnet.

D e Beschwerdegegnerin scheint die Ansicht zu vertreten,
der Fachmann hatte die in (1) offenbarte Methode zur

oxi dati ven Haarfarbung nicht zur L6sung der bestehenden
Auf gabe angewandt, da er sich nicht sicher sein konnte,
ob sich diese Methode gl ei chermallen zur Fi xi erung von
Dauerwel l en eignet. Imvorliegenden Fall erhielt der
Fachmann aus dem oben zitierten Stand der Techni k jedoch
so klare H nwei se und Anregungen fir die im Streitpatent
vor geschl agene Losung der bestehenden Aufgabe, dalR es
nur nmehr notwendig war, das zu erwartende Ergebnis
experinmentell zu Uberprifen. D e Notwendigkeit ein
Ergebnis, das mt guter Aussicht auf Erfolg zu erwarten
war, experinmentell zu uberprtfen, kann aber kei nen
Beitrag zur erfinderischen Tatigkeit |eisten.

D e Beschwer degegnerin hat dengegeniber geltend genmacht,
auch wenn die Kammer die Entscheidung, die in (1) im
Zusamenhang mt oxidativen Haarfarbeverfahren
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entw ckelte techni sche Lehre auf die Fixierung von
Dauerwel | en anzuwenden, fir den Fachmann al s nahel i egend
ansehe, fihre ihn dies noch kei neswegs zum Ziel, da far
ei ne erfol grei che Lésung der bestehenden Aufgabe di esem
ersten Schritt ein zweiter folgen misse, fir den es in
der Entgegenhal tung keinerlei Anregung gabe, namich die
Verwendung ei ner kat al asefrei en Peroxi dase. Diese

Ansi cht der Beschwerdegegnerin kann di e Kamrer ni cht
teilen, da die Entgegenhaltung (1) dem Fachmann auch

hi nsichtlich diese zweiten Schrittes ziel fihrende

H nwei se und Anregungen erteilt.

So wird in der Entgegenhaltung (1) in demdie Seiten 3
und 4 (druckschriftlich nunmeriert) Ubergreifenden Absatz
al s bevorzugtes Peroxi dase- Enzym di e sogenannt e
Meerrettichperoxi dase mt der Klassifizierungs-

zahl 1.11.1.7 erwdhnt, die auch im Streitpatentschrift
(siehe Seite 3, Zeile 8; Beispiele 1 bis 3) als
besonders bevorzugt hervorgehoben wird. Hinsichtlich der
Form in der das Peroxydaseenzym verwendet werden kann,
enpfiehlt (1) auf Seite 4, Zeilen 9 bis 14, zunachst
dessen Verwendung in der reinen kristallinen Form die
durch Isolierung des Enzyns aus den anderen bei ihrer
Her stel | ung vorhandenen Stoffen erhéaltlich ist. Da der
Fachmann unter einemreinen, kristallinen Enzym nur eine
Form ver st ehen kann, die frei von frenden
Enzymaktivitaten, also katal asefrei im Sinne des
Streitpatents (Katal asegehalt weniger als 0,7 % der
Gesant - Per oxi dase- Aktivitat) ist, ist imStand der
Techni k gemal3 (1) zunachst bereits ei ne Ausfihrungsform
of fenbart, die dem Fachmann die klare Anregung mt auf
den Weg gi bt, eine reine (katal asefreie) Peroxidase

ei nzuset zen

Imzweiten vollen Absatz auf Seite 4, Zeilen 15 bis 25,
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von (1) ist hinsichtlich der anderen noglichen Form in
der das Peroxydaseenzym verwendet werden kann, von
techni sch erhaltlichen Enzynpréparaten die Rede, die
"das Enzym nei st geneinsammt inertem Streckmttel und
Tragerstoff, w e Kohl ehydraten, agglutinierenden

Pr ot ei nen, anorgani schen Sal zen, wi e Natriunsul fat oder
Cal ci unsul fat, und dergl ei chen enthalten”. Daraus kann,
wi e die Einspruchsabteilung in der angefochtenen

Ent schei dung nach Ansicht der Kammer zutreffend
festgestellt hat, ohne jeden Beweis des Cegenteils nicht
zwangsl aufi g der Schl ul3 gezogen werden, dald in den oben
beschri ebenen techni sch erhéaltlichen Enzynpraparaten,
denen die Streckmttel und Trégerstoffe ja nachtraglich
zugeset zt wurden, das Enzym sel bst nmehr Verunrei ni gungen
als das reine kristalline enthalt und mt nicht inerten
Begl eitstoffen, beispielsweise mt Frendenzynen, w e der
Kat al ase, verunreinigt oder vergesellschaftet ist. Der
Fachmann, der sich, we imvorliegenden Fall, mt dem

Ei nsatz von Enzynen in Oxidationsverfahren auf wel chem
Gebi et auch imrer befalRt, nmuf3te zwangsl aufig zu di esem
Schl ul3 gel angen, da es am Prioritatstag des
Streitpatents zu seinem Al |l genei nwi ssen gehorte, dal3 in
Per oxi dasen gl ei chzeiti g anwesende Kat al ase

Wasserstof fperoxid unmttel bar in Wasserstoff und
Sauerstoff spaltet und di e Peroxidase, die die Reaktion
ei nes Substrats mt Wasserstoffperoxid katal ysieren
soll, ihre Wrkung nicht nehr entfalten kann, wenn
Wasserstof f peroxid unter Einwirkung der Katal ase bereits
tei |l wei se oder ganzlich zersetzt ist [siehe in dieser

H nsi cht bei spi el swei se Ent gegenhal tung (5)]. Der
Fachmann hatte al so gewuldt, dall nur ei ne Peroxidase, die
i mwesentlichen katal asefrei ist, die Reaktion eines
Substrats mt Wasserstoffperoxid, das hei 3t im
vorliegenden Fall die odidative Fixierung von
Daurwel | en, wirkungsvol | kartal ysieren kann.
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Denent sprechend wurde i m gesanten Verfahren kein
Dokurent vorgel egt, wel ches ein Peroxi dase- Enzym m t

ei ner Katal aseaktivitat von nmehr als der in der
Streitpatentschrift als tol erabel angesehenen Aktivitat
von 0,7 % der GCesant peroxi daseaktivitat beschreibt. Ganz
imGegenteil, als einzige Literaturstelle in dieser

Hi nsi cht beschrei bt di e Entgegenhaltung (7) eine
handel subl i che Peroxi dase, die ohne weiteres fiur das
Verfahren gemal3 Streitpatent eingesetzt werden kann und
auswei slich der Angaben in (7) eine maxinale

Kat al aseaktivitat von 0,7 % oder weniger aufweist.

D e Beschwerdegegnerin hat geltend gemacht, dalR bei der
Interpretation einer Druckschrift stets auf den
Zei t punkt von deren Veroffentlichung abzustellen sei und
deshalb in die O fenbarung der 1972 verdffentlichten

Ent gegenhal tung (1) nicht die Lehre der 1987

ver o6f fentlichten Entgegenhal tung (7) hineingel esen

wer den dirfe und daher auf3er acht bl ei ben nmisse. Dieser
Gundsatz gilt ausschlieBlich fur die Ermttlung der

O f enbarung der Entgegenhal tung (1) i m Rahnmen ei ner
Neuhei t sprifung, die hier nicht ansteht. Fur die
Ermttlung der erfinderischen Tatigkeit ist die
vorveroffentlichte Entgegenhaltung (7) sehr wohl
heranzuzi ehen, da i m Bereich der Prafung imH nblick auf
das Vorliegen von erfinderischer Tatigkeit durchaus die
Frage zu stellen ist, ob sich das beanspruchte Verfahren
amPrioritatstag fur den Fachmann in nahel i egender Wi se
aus der Konbi nation der Lehre von (1) mt jener von (7)
ergi bt (siehe in dieser Hinsicht beispielswise T 205/91
vom 16. 06. 92) .

I n Anbetracht der obigen Ausfihrungen ergibt sich die
Losung der bestehenden Aufgabe fir den Fachmann in
nahel i egender Wi se aus der Entgegenhaltung (1), bzw
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ei ner Konbi nati on der Lehren der Entgegenhal tungen (1)
und (5), die das Allgenei nwi ssen des Fachmanns

wi eder gi bt oder einer Konbination der Lehren der

Ent gegenhal tungen (1) und (7). Der Cegenstand des
Anspruchs 1 erfallt daher nicht das Erfordernis der
erfinderi schen Tatigkeit.

Hi | fsantrag

7.7

7.8

1147.D

DalR di e Behandl ung von Haaren mt Tensiden als

Benet zungsmi ttel zur Erzielung einer ublichen und
erwarteten Wrkung, namich zur FOrderung der

Auf nahmef &hi gkeit der Haare fir das Fixierungsmttel,

far den Fachmann an sich naheliegend ist, hat die
Beschwer degegnerin nicht bestritten. Sie sieht es jedoch
al s unerwartet an, dall die Verwendung speziell von

ni chti oni schen Tensi den nach i hren Angaben nicht zu

ei ner Verm nderung der Aktivitat des Peroxi dase-Enzyns
fahrt. Aus (1) entnimmt der Fachmann bereits, dal}
Zuber ei tungen, die Peroxi dase- Enzyne ent hal ten,
zusat zl i ch Haarkonditionierungsmttel, z. B. kationische
Pol ysi | oxane), Loésungsmttel, oberfl &chenaktive Stoffe,
Stabilisatoren, Verdickungsmittel, z. B. kationische

Cel | ul osederivate und dergl ei chen enthal ten kénnen, ohne
dall di es zu einer Verm nderung der Enzymaktivitat fahrt
(siehe (1), Seite 17 (druckschriftlich), Zeilen 1 bis 4
von unten).

D e Auswahl von anderen geei gneten Tensiden (z. B

Haar kondi ti oni erungsm ttel n, oberfl &henaktiven Stoffen)
aus dem Angebot von kommerziell erhaltlichen Produkten
geht nicht Uber das MalR von Versuchen hi naus, die der
Fachmann bei der Entw ckl ung eines Produktes fur die
Haar kosneti k routi nem&l3i g durchfuhrt. Ei n gegeniber dem
Stand der Techni k unerwartete Verbesserung oder



- 23 - T 0798/ 97

Uberraschender Effekt als Ergebnis dieser Versuche wurde
ni cht gezeigt.

Da weder der Haupt- noch der Hilfsantrag unter

Ber Gicksi chtigung der in der vorliegenden

Ent schei dungsgr inden angef thrt en Ent gegenhal t ungen und
Bewei smttel die Anforderungen an die erfinderische
Tatigkeit (Artikel 52 (1) i. V. nmit Artikel 56 EPU)
erfallen, braucht auf die Ubrigen, imVerlaufe des
Ver f ahrens vor gebracht en Ent gegenhal t ungen und

Bewei smttel nicht eingegangen werden

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefocht ene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Das européai sche Patent wird w derrufen.

Di e Geschéaftsstell enbeantin: Der Vorsitzende:
M Dai nese U Oswald
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