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Sachverhalt und Antréage
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Di e Beschwerdefihrerin ist Inhaberin des auf G undl age
von zehn Patentansprichen erteilten europdi schen Patents
Nr. 548 620 mt der Annel denumrer 92 120 628.0. Gegen
die Erteilung des Patents | egten di e Beschwerde-
gegnerinnen | und Il unabhdngi g vonei nander auf

G undl age von Artikel 100 a) und b) EPU Ei nspruch ein
Begr indet wurde der Ei nspruch damt, dal der CGegenstand
des Patents wegen mangel nder Neuheit (Artikel 52 (1); 54
EPU) und mangel nder erfinderischer Tatigkeit (Artikel

52 (1); 56 EPU) nicht patentfahig sei und daR das Patent
die Erfindung nicht so deutlich offenbare, dal ein
Fachmann si e ausfihren konne (Artikel 83 EPU)

Di e Beschwer degegneri nnen (Ei nsprechenden) stuatzten ihr
Vor bringen i merstinstanzlichen Verfahren unter anderem
auf folgende Beweismttel

(1) DE- A-2 155 390

(2) DE- A-3 701 026

(3) Bi ochem ca | nformation, Boehringer Mannhei m GrbH,
Bi ochem ca, 1987, Seiten 56-58

(4) Ronmpps Chemi e- Lexi kon, 8. Aufl age 1985,

Seiten 3062-3063.

Mt der am 24. Novenber 1997 zur Post gegebenen

Ent schei dung wur de das oben angef ihrte europai sche

Pat ent nach Artikel 102 (1) EPU wegen nangel nder Neuheit
des Haupt antrags und mangel nder erfinderischer Tatigkeit
des Hil fsantrags w derrufen. Der Wderruf wurde im
wesent | ichen fol gender mal3en begr indet:

Nachdem Arti kel 100 b)in Verbindung mt Artikel 83 EPU
i n der nundlichen Verhandl ung von den Beschwerde-
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gegnerinnen als Einspruchsgrund ni cht nmehr aufrecht
erhalten wurde, sehe die Einspruchsabteilung kei ne
Ver anl assung di esen Ei nspruchsgrund von Ants wegen
wei t er zuverf ol gen

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags werde
durch di e Entgegenhaltung (1) in allen Einzel heiten
neuhei t sschadl i ch vorweggenomen.

Der Gegenstand der Anspriche des Hil fsantrags werde
durch das zusatzliche Merkmal, wel ches di e Anwesenheit
von 0,1 bis 4,0 Gew. -% m ndestens ei nes nichtionischen
Tensids in der Zusammenset zung des Haarfarbemttels
erfordere, durch den entgegengehal tenen Stand der
Techni k zwar nicht nehr neuheitsschéadlich getroffen. Da
di e Verwendung von Tensiden in Oxidationshaarf arbe-
mtteln aus dem Stand der Techni k jedoch an sich bereits
bekannt gewesen sei, kodnne die willkurliche Auswahl

ei nes ni chtioni schen Tensids aus der bekannten G uppe
von Tensiden das Vorliegen einer erfinderischen

Tati gkeit nicht begrinden.

Cegen diese Entscheidung richtet sich die am

28. Novenber 1997 unter gl eichzeitiger Zahlung der
Beschwer degebiihr ei ngegangene und mt der Ei ngabe vom
13. Februar 1998 begrindete Beschwerde.

Zur Vorbereitung auf die fur den 6. Septenber 2000
angeset zte nindl i che Verhandlung reichte die
Beschwer def threrin am 8. Juni 2000 ei nen neuen

Haupt antrag und ei nen spater in ersten Hlfsantrag
unmbenannten Hi | fsantrag ein. Der Ei ngabe der
Beschwer def threrin war ein Versuchsbericht mt

Ver gl ei chsversuchen zur Aktivitatsbesti mung ei ner
Per oxi dase und zur Bestinmung des Farbevernigens von
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er fi ndungsgenéfRen Haarfarbemtteln in Gegenwart
unt erschi edl i cher Tensi de angeschl ossen.

Am 18. August 2000 reichte die Beschwerdefthrerin einen
zweiten Hilfsantrag ein, ohne zu diesemH lfsantrag in
der Sache Stellung zu nehnen. Der Ei ngabe der
Beschwer def threrin war noch fol gendes Dokunent

bei geschl ossen:

(5) G Q@uillner et al. "Structural requirenents for
the inhibition of horseradi sh peroxi dase activity
by non- honol ogous series of nonionic tensides”,
erschienen in Die Nahrung 33, Nr. 9, 1989,

Sei ten 889-894.

Bei de Beschwer degegneri nnen haben zu den oben in

Par agraph VI erwdhnten Ei ngaben der Beschwerdef Ghrerin
abwechsel nd am 11. Juli 2000 (Beschwergegnerin |),

31. Juli 2000 und 20. August 2000 (Beschwergegnerin I1I)
St el  ungnahnen ei ngerei cht und dabei unter anderem

fol gende weitere Entgegenhal tungen in das Verfahren

ei ngef dhrt:

(6) US- A-3 893 803
(7) MJ. Schwuger et al. "Anionic Surfactants-
Bi ochem stry, Toxicol ogy, Dermatol ogy",
Mar cel Dekker Inc. New York, 1980, Seiten 1-32
(8) R D. Swi sher, "Surfactant Bi odegradation” 2nd
Edi tion, Marbel Denker 1.N C. New York und Basel,
1987, Seiten 199-200.

Zu Begi nn der mundlichen Verhandl ung hat die
Beschwer def Uhrerin den ersten Hilfsantrag zurickgezogen
und nur nmehr den am 8. Juni 2000 eingereichten

Haupt antrag und den am 18. August 2000 ei ngereichten
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zweiten Hilfsantrag als einzigen Hilfsantrag aufrecht
er hal t en.

D e unabhéngi gen Anspriche 1 und 3 des Hauptantrags

ent sprechen i mwesentlichen den entsprechenden
Ansprichen des in der nundlichen Verhandl ung vor der

Ei nspruchsabtei | ung ei ngerei chten H | fsantrags und haben
f ol genden Wortl aut:

“1l. Verfahren zur oxidativen Farbung von nmenschlichen
Haar en, dadurch gekennzei chnet, dal3 di e Farbung der
Haare durch eine an sich bekannte Oxi dati onsfarbstoff -
vor pr odukt - Zusanmenset zung zusanmen nmit einer 0.01 bis
1 Gew. - % Wasser st of f peroxi d ent hal t enden Entw ckl er -
Zusamenset zung, in Gegenwart einer katal asefreien

Per oxi dase, deren Katal asegehalt weniger als 0.7% der
Gesant - Per oxi dase- Aktivitat betragt und 0,1 bis 4,0
Gew. - % m ndestens ei nes nichtioni schen Tensi ds

ent hal t enden Zusamenset zung erfol gt.

3. Haarféarbemttel, bestehend aus einer Haarfarbstoff-
Vor pr odukt - Zusanmenset zung und ei nem davon bis zur
Anwendung raum i ch getrennt gehal tenen Oxidationsmttel,
das 0.01 bis 1 Gew chtsprozent Wasserstof f peroxid,

ent hal t, dadurch gekennzei chnet, dal3 es in raumnich
getrennt er Zusamenset zung davon ei ne kat al asefreie

Per oxi dase, deren Katal asegehalt weniger als 0.7% der
Gesant - Per oxi dase- Aktivitat betragt, und 0,1 bis 4,0
Gew. - % m ndestens ei nes nichtionischen Tensids enthalt.”

Der Hilfsantrag unterschei det sich vom Hauptantrag
dadurch, dall das Tensid in den santlichen Ansprichen
durch fol gende Merkmal e definiert ist:
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"0,1 bis 4,0 Gew. -% m ndestens ein nichtionischen
Tensi ds, ausgewahlt aus einem Al kyl gl ycosi d der
al | genei nen For nel

RO(ORY)  Z,

worin R eine Al kylgruppe mt 8 bis 18 Kohl enst of f at onen,
R! ei nen Ethyl en- oder Propylenrest, Z ein reduzierendes
Saccarid mt 5 bis 6 Kohlenstoffatomen, t O bis 10 und x
1 bis 5 bedeuten, und/oder ei nem Ethyl en/ Propyl enoxi d-
Copol ynerisat ....... "

Di e Beschwerdefidhrerin hat im Verlaufe des schriftlichen
Ver f ahrens und wéhrend der mindlichen Verhandl ung
zusamenf assend f ol gendes vorgetragen:

Der Hauptantrag sei durch das zusatzliche techni sche
Mer kmal , wel ches di e Verwendung ei nes nichtioni schen
Tensids in einer Menge von "0,1 bis 4,0 Gew.-% i m

Haarf arbem ttel erfordere, auf eine bevorzugte

Ausf ihrungsform der im Streitpatent beanspruchten

Erfi ndung beschré&ankt worden. Bei dieser Ausfuhrungsform
gehe es eindeutig darum die Eigenschaften der

Per oxi dase- Wr kung am Haar und damt das Farbevernigen
des Oxidationsfarbstoffs zu verbessern.

D e vorgel egten Vergl ei chsversuche zei gten einerseits,
daR das im Streitpatent bevorzugt verwendete Peroxi dase-
Enzym 1. 11.1. 7 durch nichtioni sche Tenside, i m Gegensatz
zu ani oni schen oder kationi schen Tensiden, unerwarteter-
wei se nicht inaktiviert werde und andererseits, dal
durch den Zusatz nichtionischer Tenside i m Gegensatz zu
ani oni schen oder kationi schen Tensiden ein wesentlich
ver besserte Farbung der Haare erzielt werde. Durch die
Uberraschenden Ergebni sse di eser Vergl ei chsversuche sei
das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit einwandfrei
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nachgew esen wor den

Dokunent (5) befasse sich mt neueren Untersuchungen,
di e zeigten, dalR Meerrettich-Peroxidase durch alle in
(5) untersuchten nichtionischen Tenside inhibiert werde.
Es sei daher udberraschend und ni cht vorhersehbar

gewesen, dall i n den Zusammenset zungen genmal3 Streit patent
ei ne sol che I nhi bierung nicht auftrete. Um zur Erfindung
zu gel angen habe es viel mehr der Uberw ndung ei nes

of fensichtlichen Vorurteils bedurft.

Bei der Beurteilung der Entgegenhaltung (6) dirfe nicht
tuber sehen werden, dalR di eser Entgegenhal tung

i nsbesondere bei der in Beispiel Il verwendeten
Per oxi dase kein H nweis auf deren Katal asefreiheit im
Sinne des Streitpatents entnonmen werden kdnne und daher
auch di eses Merkmal fidr den Fachmann sich nicht in
nahel i egender Wi se aus dem Stand der Techni k herleiten
| asse.

Der Hilfsantrag unterscheide sich vom Hauptantrag noch
zusat zl i ch dadurch, dal3 die dort verwendeten

ni chti oni schen Tensi de i mverfligbaren Stand der Techni k
al s Zusatz von Haarfarbem tteln noch nicht beschrieben
sei en.

D e Beschwer degegneri nnen haben dem wi der sprochen und im
wesentlichen dazu fol gendes vorgetragen

Zusanmenset zungen zur oxi dativen Haarfarbung, wel che
neben Per oxi dase ein nichtionisches Tensid enthielten,
sei en aus der Entgegenhaltung (6) bereits bekannt. Nach
der 1:1 M schung der Konponente (2) in Beispiel Il von
(6) mt der 1 Gew. -% Wasser st of fperoxid enthal tenden
Konponente (1) ergabe sich eine Gesant zusamenset zung
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mt 0.5 Gew. -% an Wasserstoffperoxid und 5 Gew. - % an

ni chti oni schem Tensi d. Di e geringfugi ge Reduzi erung der
Menge des nichtionischen Tensids im Streitpatent kdnne
das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit gegenuber
der Lehre von (6) nicht begrinden.

Dokunment (7) basiere auf demjedem Fachmann gel &ufi gen
Handbuchw ssen und bel ege, dal3 nichtioni sche Tenside
kei ne I naktivierung oder Denaturierung von Enzynmen und
Protei nen verursachten. D eses Fachw ssen werde durch
di e Lehren der Dokunente (3) und (8) ausdricklich
bestatigt.

Di e Vergl ei chsversuche seien auch nicht geeignet, das
Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit nachzuwei sen,
da sie einerseits nicht den néchstliegenden Stand der
Techni k betrafen und andererseits so verspatet

ei ngerei cht worden seien, daR eine Uberprifung der

Er gebni sse vor der mindlichen Verhandl ung den

Beschwer degegneri nnen ni cht nehr ndglich gewesen sei.

Da j eder Nachweise fehle, dal die Auswahl bestimter
bekannter Kl assen von Tensi den aus der im Stand der
Techni k bekannten und ausfdhrlich beschriebenen G uppe
ni chtioni scher Tenside mt irgendwel chen unerwarteten
Vorteilen verbunden sei, fehle es auch dem Hi | fsantrag
an erfinderischer Tatigkeit.

Di e Beschwerdef dhrerin beantragt di e Aufhebung der

angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents auf G undl age des in der nindlichen Verhandl ung
ei ngerei chten Haupt- oder Hilfsantrags.

D e Beschwer degegneri nnen beantragen di e Zurickwei sung
der Beschwer de.
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Ent schei dungsgr inde

2.2
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D e Beschwerde ist zul assig.

We sich den in den Paragraphen V und VI oben erwdhnten
Dat unsangaben ent nehnen | &B3t, wurden di e dort

angef Uhrten Antrage, alternativen Anspruchsbegehren,
Bewei smttel, Dokunmente und Stellungnahnmen der Parteien
in einemspaten Stadi um des Beschwer deverfahrens erst
nach Anberaumung der nundli chen Verhandl ung ei ngereicht.
Es ist daher zunéchst zu kl &ren, ob diese Unterlagen im
Beschwer dever f ahren zugel assen werden sol | en.

I mvorliegenden Fall sieht es die Kanmer in Austubung des
ihr in Artikel 111 (1)EPU ei ngeraunten Ernessens als
vertretbar an, die oben angefihrten, verspatet

ei ngerei chten Unterl agen i m Beschwerdeverfahren mt

ei ner einzigen Ausnahme zuzul assen. Di ese Ausnahne
betrifft den als "a) Aktivitatsbesti mung" bezei chneten,
ersten Teils des am 8. Juni 2000 ei ngegangenen Versuchs-
berichts. Bei dieser Versuchsanordnung erfolgte die

Auswer t ung der Versuchsergebni sse nach sechsnonati ger
Lagerung einer walrigen Losung der Peroxidase mt dem
jeweils untersuchten Tensid, sodall den Beschwerde-
gegnerinnen ei ne Uberprifung der Ergebnisse dieser

Ver suchsanordnung i m Zei traum zwi schen dem Erhalt des
Ver suchsberichts und der Abhal tung der nindlichen

Ver handl ung ni cht noglich war. Teil a) des

Ver suchsberi chts konnte daher nicht im Verfahren

zugel assen wer den

Bei ihrer Entscheidung Uber die Zul assung der verspatet
ei ngerei chten Unterl agen hat sich die Kamer im
konkreten Fall von fol genden G undsatzen und
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Uber | egungen leiten | assen:

Zum ei nen war bei den vorgeschl agenen Anderungen der
Anspriuche imHaupt- und Hilfsantrag fur alle Beteiligten
unmittel bar erkennbar, daR di ese Anderungen eine

Beschr ankung der unabhangi gen Anspriche 1 und 3 durch
di e Auf nahnme von Merkmal en aus ei ner uberschaubaren
Anzahl von abhé&ngi gen Ansprichen in den urspringlich

ei ngereichten Unterlagen und imerteilten Patent
betreffen und der Abgrenzung des Gegenstands des
Streitpatents gegenuber dem entgegengehal tenen Stand der
Techni k di enen.

Zum andern ist das Einreichen der Beweismttel,
Dokunment e und Stellungnahnmen der Parteien in di esem
spaten Verfahrensstadiumnicht als willkdrlich
anzusehen, sondern entspringt demInteresse der jeweils
ei nrei chenden Partei zumunnittel bar vorausgehenden

Vor bri ngen der anderen Verfahrensbeteiligten auch noch
in di esem Verfahrensstadi um Stellung zu bezi ehen, sodal3
fur die Kamrer prima facie kein offensichtlicher

Ver f ahrensm Bbrauch erkennbar ist. Das gilt auch fir den
Teil b) des Versuchsberichts, da die Beschwerdefihrerin
zur Uber zeugung der Kammer darl egen konnte, dalR die dort
angef Uhrten Versuche innerhal b ei nes Tages durchf Ghrbar
und di e Ergebni sse fur di e Beschwerdegegneri nnen somt
vor Abhal tung der mindli chen Verhandl ung probl em os
Uber pr af bar war en.

SchlielBlich war fur die Kamrer insbesondere nmalRgebend,
dall sie bei Durchsicht des neuen Vorbringens der
Parteien in diesemspaten Stadiumprim facie kein

H nderni s erkennen konnte, wel ches eine abschliel3ende
Ent schei dung der Beschwerde am Ende der mindl i chen

Ver handl ung hatte verhi ndern kénnen und somt zu einer
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Ver f ahr ensver zégerung héatte fidhren kdnnen.

und Hil fsantrag: Anderungen (Punkt 3); Neuheit
4)

Wenn ni cht anders angegeben, beziehen sich die unten
angef Gihrten Fundstel |l en der Anderungen in den
Erstunterl agen auf di e Annel dung in der urspringlich
ei nger ei chten Fassung.

Das Beschrankung i m Verfahrensanspruch 1 des

Haupt antrags, wonach sie Farbung der Haare in Gegenwart
von 0,1 bis 4,0 Gew. - % m ndestens eines nichtionischen
Tensids erfol gt und die entsprechende Beschrankung des
M ttel anspruchs 3 finden ihre G undl age i m Anspruch 6
und in den Angaben imvorletzten Absatz auf Seite 2 der
Beschr ei bung.

D e wei tergehende Beschrankung i m Verfahrensanspruch 1
des Hil fsantrags auf bestimte ausgewdhlte Tensi de und
di e entsprechende Beschrankung des M ttel anspruchs 3
finden i hre Gundl age in den Ansprichen 7 und 8 und in
den Angaben in der Beschreibung von Seite 3, drittletzte
Zeile bis Seite 3, Zeile 8 von unten.

Des weiteren wurden santliche Anspriche des Haupt- und
H | fsantrags i m Verl aufe des Beschwerdeverfahrens auf
di e Verwendung von Wasserstoffperoxid als einziges
nobgl i ches Oxi dationsmttel beschrankt. Diese
Beschrankung findet ihre Stutze auf Seite 2, Zeilen 2
bis 3 der Beschrei bung, wo Wasserstoffperoxid als
bevorzugtes Oxidationsmttel ausdrucklich offenbart ist,
und in den Beispielen 1 bis 3.

| nsgesamt sind di e geanderten Anspriche sowohl des
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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 mmungen von Arti kel

123 (3) EPU ei ngehal ten.

Die in der mindlichen Verhandl ung vorgenommene Ei nfigung
des Wrtes "bis" zw schen den Zahlen 3 und 500 in
Anspruch 5 sowohl des Haupt- als auch des Hil fsantrags
betrifft eine in Regel 88 EPU vorgesehene Berichtigung.

I n der mindlichen Verhandl ung wurde von den Beschwer de-
gegnerinnen weder di e Neuheit des beanspruchten
Ver f ahrens zur oxidativen Farbung von nenschli chen
Haaren noch jene des beanspruchten Haarfarbemttels in
Zwei fel gezogen. Da die Kammer die Ansicht teilt, dal
kei ne der im Verfahren befindlichen Entgegenhal tungen
all e techni schen Merkmal e des Gegenstands des
Streitpatents vorwegni Mt und das Verfahren nach den
Ansprichen 1 und 2 in beiden Antragen und das Mttel
nach den Ansprichen 3 bis 9 i m Hauptantrag sowi e den
Ansprichen 3 bis 7 imH | fsantrag daher als neu i m Sinne
von Artikel 54 (1) EPU gelten, sind weitere Ausfihrungen
zu di esem Punkt nicht erforderlich.

Haupt antrag: erfinderische Tatigkeit

2222.D

Zur Ermttlung der der Erfindung zugrunde |iegenden
Auf gabe ist zunachst der néachstliegende Stand der
Techni k zu besti mmen.
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5.1 Gowohl di e Beschwer degegneri nnen neben Ent gegenhal t ung
(6) auch di e Entgegenhal tungen (1) oder (2) als
nachstli egenden Stand der Techni k, dengegentber die
Aufgabe ermttelt werden soll, in Betracht gezogen
haben, kann di e Kanmer keinen Stand der Technik
erkennen, der dem Gegenstand des Streitpatents néher
kame, als die Lehre der Entgegenhal tung (6).

Ent gegenhal tung (6) befalst sich mt Haarfarbstoff-

Vor pr odukt - Zusanmenset zungen auf Basis von

Oxi dati onsfarbstoffen, die ein Peroxidase-Enzym

ent hal ten und zum Farben der Haare mt einer
Wasser st of f peroxi d ent hal t enden Entw ckl er -
Zusammenset zung verm scht werden. In Beispiel Il in
Spalte 13 von (6) wird eine Haarfarbemttel beschrieben,
best ehend aus

(1) 2 0z. einer 1 Gew. -% Wasser st of f peroxi d
ent hal t enden Entw ckl er-L6sung, und getrennt
davon

(2) 2 0z. einer Zusammensetzung, enthaltend

(a) eine an sich bekannte
Oxi dat i onsf ar bst of f vor pr odukt -
Zusanmenset zung, bestehend aus 1.5g
p- Phenyl endi am n, 1g Klucel G 0.25g
Natriunmsul fit, 0.1g Benzi m dazol

(b) 0.01g Soj abohnen- Per oxi dase

(c) 10 g eines nichtionischen Tensids auf Basis
ei nes ethoxylierten Al kohols mt der
Bezei chnung Kyro EOCB

(d) 0.75g ei nes Na,HPQ,/ NaH,PO, Puffers (pH 6).

Zur Haarfarbung wird der Inhalt des Behédlters (2) mt

der Wasserstof f peroxi d ent hal tenden Entw ckl er-L6sung
(1) verm scht und zur Erzielung einer gegenuber dem

2222.D Y A
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Auswaschen mt Schanpons stabilen, braunschwarzen
Far bung auf das Haar auf gebracht.

Ein Vergleich der technischen Lehre von (6) mt den

Mer krmal en der unabhangi gen Ansprichen 1 und 3 des

Haupt antrags ergi bt, dall sich das im Streitpatent in
Anspruch 1 definierte Verfahren zur oxidativen Farbung
nmenschl i cher Haare und das in Anspruch 3 definierte
Haarfarbem ttel vom nachstliegenden Stand der Technik
nur durch einen etwas hoheren prozentual en Anteil an

ni chti oni schem Tensid i m Haarf&arbem ttel unterscheiden.

Di e Beschwerdefidhrerin hat den Stand der Techni k genafld
Ent gegenhal tung (6) in den Zeilen 6 bis 9 auf Seite 4
des Streitpatents zwar kurz mt dem H nwei se gewirdi gt,
wonach unter anderem aus (6) "bereits Haarfarbeverfahren
und -mttel bekannt sind, die dadurch gekennzei chnet
sind , dal das Haar mt einer LOsung behandelt wird, die
ei n Peroxi dase-Enzym etwa 0,01 bis 1,0 Gew chtsprozent
Wasser st of f peroxid und ein Oxidationsfarbstof f vor pr odukt
enthalt.”

Ei ne Verbesserung oder einen Vorteil des im Streitpatent
beansprucht en Haarf arbeverfahrens oder -mttels gegen-
tiber dem nachstliegenden Stand der Techni k gemal3 (6) hat
di e Beschwerdefuhrerin jedoch weder im Streitpatent

gel tend gemacht noch im Verl aufe des gesanten Verfahrens
nachgew esen. Was di e Beschwerdefidhrerin imdem als
"Besti mmung des Farbever nbgens” bezei chneten Teil b) des
Ver suchsberi chts nachgew esen hat, bezieht sich auf die
Erkenntni s, daf durch den Zusatz von nichtioni schen
Tensi den zum Haarfarbem ttel gemdl Streitpatent im

Vergl eich mt anionischen und kationi schen Tensi den ei ne
ver besserte Haarfarbung erzielt werden kann. Da, w e
oben gezeigt, imnachstliegenden Stand der Technik
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bereits ein nichtionisches Tensid eingesetzt wrd,
stellt sich die Frage, ob die Verwendung eines

ni chti oni sches Tensi d gegeniuber ani oni schen oder
kati oni schen Tensi den gegebenenfalls Vorteil e aufwei st,
bei der Ermttlung der Aufgabe nicht.

Gegenuber der Lehre von Entgegenhal tung (6) kann die zu
| 6sende Auf gabe daher nur darin gesehen werden, eine

Al ternative zu demin (6) offenbarten Haarfarbeverfahren
und - mttel bereitzustellen. D e Losung der Aufgabe
besteht in einer Herabsetzung der (bergrenze des breit
beanspruchten Berei chs des prozentual en Gewi chtsanteils
an nichtioni schem Tensid an der Gesant zusammenset zung.

In H nblick auf die Ergebni sse des Beispiels 3, welches
ei n kationi sches Tensid (G- C;- Al kyl pol ygl ycosi d)
enthalt und auch in H nblick darauf, dal nichts
Cegentei l i ges vorgetragen wurde, geht die Kammer davon
aus, dal di e oben definierte Aufgabe auch tatsachlich
gel 6st wur de.

Die Ermttlung des optinmal en Bereichs der prozentual en
Anteil e der einzelnen Bestandteile eines an sich
bekannten Haarfarbemttels geht nicht Uber das M3 an
Ver suchen hi naus, die der Fachmann bei der Entw ckl ung
ei nes Produktes fur di e Haarkosnetik routinemaldi g
durchfihrt, und kann daher das Vorliegen einer
erfinderischen Tatigkeit nicht begrinden. Im

vor | i egenden Fall komm noch dazu, die Herabsetzung der
bergrenze des imStreitpatent in breiter Form
beanspruchten Berei chs an nichtioni schem Tensid
gegeniuber dem néchstliegenden Stand der Technik relativ
gering ist und die Bedeutung der im Streitpatent

angef ihrten Obergrenze durch die Angabe "etwa 4,0

Gew chtsprozent” (siehe Seite 2, Zeile 33) nach oben hin
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bewuf’t relativiert wurde.

Di e Beschwerdefidhrerin hat im Verl aufe der mindlichen
Ver handl ung zur Begrindung ei ner erfinderischen
Tatigkeit w ederholt auf das verbesserte Farbevernibgen
bei der Verwendung ei nes nichtioni schen Tensids
gegenuber der Verwendung ei nes ani oni schen oder
kati oni schen Tensi ds hi ngewi esen. Dabei hat sie auch in
Frage gestellt, ob der Fachmann bei m Lesen der Lehre der
Ent gegenhal tung (6) erkannt hat oder uberhaupt hatte
erkennen kénnen, dalR das nichtionische Tensid in (6) zu
demin der Streitpatentschrift angefihrten Zweck,
nam i ch "um di e Auf nahnmef &hi gkeit der Haare [flr das
Haarféarbemttel] zu verbessern” (siehe Seite 2, Zeilen
29- 33) oder anders ausgedrickt "um ei ne genugende

Benet zbarkeit des Haares zu erreichen" (siehe Seite 2,
Zeile 56), dem Haarfarbem ttel zugesetzt wirde.

D e Kammer kann dieser Argunentation nicht folgen. Denn
sowohl die Frage, ob der Fachmann den Verwendungszweck
des nichtionischen Tensids in (6) hatte als sol chen
erkennen koénnen, als auch die Frage, ob ein

ni chti oni sches Tensi d gegenuber ei nem ani oni schen oder
kati oni schen Tensid irgend ei nen unerwarteten Vortei
aufwei st, ware fir die Frage der erfinderischen

Tati gkeit nur dann von Bedeutung, wenn der Stand der
Techni k dem Fachmann in irgendei ner Form vorschl ige oder
zum ndest auch nur nahel egte, von der Lehre der

Ent gegenhal tung (6) in Hi nblick auf den Zusatz eines

ni chti oni schen Tensi ds abzugehen und an dessen Stelle
ei n ani oni sches oder kationisches Tensid ei nzuset zen.

I mvorliegenden Fall trifft aber genau das Gegenteil zu.
D e Beschwerdegegneri nnen konnten den Nachwei s
er bri ngen, wonach dem Fachmann am Prioritéatstag des
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Streitpatents hinrei chend bekannt war, dal Proteine und
speziell Enzynme, einschliel3lich der Peroxidasen,

i nsbesondere durch ani oni sche, aber auch kati oni sche
Tensi de wesentlich starker als durch nichtionische
Tensi de inaktiviert werden, also bei Verwendung

ni chtioni scher Tenside ein Effekt eintritt, der gerade
dem ent gegengeset zt ist, der im Streitpatent durch den
Ei nsatz ei ner Peroxidase erzielt werden soll (siehe

z. B. (7): insbesondere Seite 2, Ende des dritten
Ansat zes; Seite 29, Zeile 4 von unten bis Seite 32,
Zeile 12; (8): insbesondere Ende der Seite 199 bis
Seite 200, Zeile 7).

AuBerdemwird in (3) ausdrucklich darauf hingew esen
dall ni chtioni sche Tenside der Art, wie sie im
Streitpatent verwendet werden, die I|naktivierung einer
Per oxi dase (POD) mt dem Rei nheitsgrad

(Kat al asefrei heit) gemalR Streitpatent in Gegenwart von
Wasserstof f peroxid verzogern. Dies wird auf eine
Aktivierung des Enzynms durch die Anwesenheit des

ni chtioni schen Tensids zurickgeftohrt, die w ederum auf
ei ner verl angsant en Abnahne der Peroxi dase-Akti vit &t
beruht ("thus giving apparent activation of the enzyne
by sl owi ng down the rate of decrease in POD activity" -
siehe (3): insbesondere Seite 58, rechte Spalte,
vierter voller Absatz).

Der Fachmann, der sich in Kenntnis von (6) nach einer
Losung der bestehenden Aufgabe im Stand der Technik
unsah, hatte daher nicht nur keine Veranl assung, von der
Verwendung ei nes ni chtioni schen Tensi ds abzugehen, oder
di eses durch ein anioni sches oder kationisches Tensid zu
ersetzen, sondern wurde ganz im Gegenteil, w e oben
gezeigt, vom Stand der Technik in der Notwendi gkeit und
Zweckmaldi gkeit der Verwendung ei nes nichtionischen
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Tensids i m Haarfarbeverfahren und -mttel gemal
Streitpatent bestarkt.

An di eser Beurteilung kann auch di e Lehre des Dokunents
(5) nichts andern, in dem di e Beschwerdef Uhrerin ein
Vorurteil gegen die Verwendung von nichtionischen
Tensiden im Streitpatent erkennen will. Denn abgesehen
davon, dal di e Aussage in einer einzelnen

Ver 6f fentlichung nicht das Fachw ssen, sondern einzig
und allein die Meinung ei nes fachmanni schen Autors

wi der spi egelt und dies grundsatzlich nicht bereits das
Vorliegen eines Vorurteils belegt (siehe "Rechtsprechung
der Beschwer dekanmern des Europdi schen Patentants,

3. Auflage 1998, Teil D, 7.2), stehen die Aussagen in
(4) in keinem Wderspruch zur Lehre der Dokunente (3)
und (6) bis (8).

Denn di e Dokunent (5) einzig und allein entnehnbare
Lehre liegt darin, dafl bestimte nichtionische Tenside,
wi e sol che der Fornmel Q@ n,(CHCHO, in der Q den

hydr ophoben Mol ekilteil und n. di e Anzahl der

Et hyl enoxi dei nheiten i m Mol ekil bedeuten, in

Abhangi gkeit von der eingesetzten Konzentration, der
Nat ur des hydrophoben Ml ekulteils und der Anzahl der
Et hyl enoxi dei nheiten, eine gew sse inaktivierende

W rkung auf Meerrettich-Peroxidase ausuben. Die Lehre,
dalR ni chtioni sche Tensi de auf Enzyne, w e Peroxi dasen,
auch eine gew sse desaktivi erende Wrkung ausuben
kénnen, war schon aus (3), (7) und (8) bekannt.

Ent schei dend i st jedoch, daR (5) auf gar keinen Fall die
Lehre zu entnehmen ist, dal ani oni sche oder kati oni sche
Tensi de eine geringere inaktivierende als bestimte

ni chti oni sche Tensi de ausubten. Ebenso ist (5)

kei nesfalls instande, die in (3) beobachtete,

vorteil hafte Herabsetzung der |naktivi erungs-
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geschwi ndi gkeit von Meerrettich-Peroxi dase in Gegenwart
von Wasser stof f peroxid durch di e Anwesenheit von

ni chti oni schen Tensiden in irgendei ner Form zu

wi der | egen.

I n Anbetracht der obigen Ausfihrungen ist far die Kanmmer
ni cht erkennbar, dalR der Fachmann in Kenntnis der Lehre
von (5) ein Vorurteil hatte Uberw nden missen oder von
der nahel i egenden L6sung der bestehenden Aufgabe auch
nur in irgendeiner Form abgehal ten worden ware.

Di e Beschwerdefihrerin wollte in der nundlichen

Ver handl ung ei nen zuséat zlichen Unterschied zw schen der
Lehre des Streitpatents und dem Beispiel Il von (6)
darin sehen, dalR die in (6) eingesetzten Peroxi dasen

ni cht das Merkmal "katal asefrei™ erfullten und in der
Ent gegenhal tung kei nerl ei Anregung fir die Verwendung
ei ner katal asefrei en Peroxi dase zu finden sei. Diese
Ansi cht der Beschwerdegegnerin kann di e Kamrer nicht
teilen, da die Entgegenhaltung (6) dem Fachmann auch in
di eser Hinsicht zielfihrende H nweise und Anregungen
erteilt.

Sowrdin (6) in Spalte 3, Zeilen 43-48 als bevorzugtes
Per oxi dase- Enzym di e sogenannte Meerrettichperoxi dase
mt der Klassifizierungszahl 1.11.1.7 erwdhnt, die auch
imStreitpatentschrift (siehe Seite 3, Zeile 16;
Beispiele 1 bis 3) als besonders bevorzugt hervorgehoben
wird. Hinsichtlich der Form in der das Peroxydaseenzym
verwendet werden kann, enpfiehlt (6) in Spalte 3, Zeilen
49-53, zunéachst dessen Verwendung in der reinen
kristallinen Form die durch Isolierung des Enzyns aus
den anderen bei ihrer Herstellung vorhandenen Stoffen
erhaltlich ist. Da der Fachmann unter einemreinen,

kristallinen Enzym nur ei ne Form verstehen kann, die
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frei von frenden Enzynmaktivitaten, also katalasefrei im
Sinne des Streitpatents (Katal asegehalt weniger als 0. 7%
der Cesant - Per oxi dase- Aktivitat) ist, ist imStand der
Techni k gemal3 (6) zunachst bereits ei ne Ausfihrungsform
of fenbart, die dem Fachmann die klare Anregung mt auf
den Weg gibt, eine reine (katal asefreie) Peroxidase

ei nzuset zen

In Spalte 3, Zeilen 53-67, von (6) ist hinsichtlich der
anderen noglichen Form in der das Peroxydaseenzym
verwendet werden kann, von kommerziell erhéaltlichen
Enzynpr @paraten di e Rede, die das Enzym nei st genei nsam
mt inerten Tragerstoffen und Verdunnungsmtteln, we
Kohl ehydr at en, aggl uti ni erenden Protei nen, anorgani schen
Sal zen, wie Natriunsul fat oder Calciunsul fat, und

der gl ei chen ent hal ten. Daraus kann, ohne jeden Beweis
des Cegenteils, nicht zwangsl aufig der Schlul3 gezogen
wer den, dall in den oben beschriebenen technisch
erhaltlichen Enzynpréaparaten, denen die Streckmttel und
Tréagerstoffe ja nachtraglich zugesetzt wirden, das Enzym
sel bst mehr Verunreinigungen als das reine kristalline
enthalt und mt nicht inerten Begleitstoffen,

bei spi el sweise mt Frendenzynen, w e der Katal ase,
verunreini gt oder vergesellschaftet ist. Der Fachmann,
der sich, wie imvorliegenden Fall, mt dem Ei nsatz von
Enzymen in Oxidationsverfahren auf wel chem Gebi et auch

i mrer befal3t, nmu3te zwangsl &ufig zu di esem Schl u3

gel angen, da es amPrioritatstag des Streitpatents zu
sei nem Al | genei nwi ssen gehodrte, daflR in Peroxidasen

gl eichzeitig anwesende Kat al ase Wasser st of f peroxi d
unmttel bar in Wasserstoff und Sauerstoff spaltet und
di e Peroxidase, die die Reaktion eines Substrats mt
Wasser st of f peroxi d katal ysieren soll, ihre Wrkung nicht
mehr entfalten kann, wenn Wasser st of f peroxid unter

Ei nwi rkung der Katal ase bereits teil wise oder ganzlich
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zersetzt ist [siehe in dieser Hinsicht beispiel sweise
Dokunent (4)]. Der Fachmann hatte al so gewul3t, dal3 nur

ei ne Peroxi dase, die i mwesentlichen katal asefrei ist,
di e Reaktion eines Substrats mt Wsserstof fperoxid, das
hei Bt i mvorliegenden Fall die Oxidation des Farbstoff-
vor produkts, w rkungsvoll katalysieren kann.

Denent sprechend wurde i m gesanten Verfahren kein
Dokurent vorgel egt, wel ches ei ne Peroxi dase-Enzym mt

ei ner Katal aseaktivitat von nmehr als der in der
Streitpatentschrift als tol erabel angesehenen Aktivitat
von 0. 7% der Gesant per oxi daseaktivitat beschreibt. Ganz
imGegenteil, als einschl&agige Literaturstelle in dieser
Hi nsi cht beschrei bt di e Entgegenhaltung (3) eine
handel subl i che Peroxi dase, die ohne weiteres fiur das
Verfahren gemal3 Streitpatent eingesetzt werden kann und
auswei sl ich der Angaben in (3) eine nmaxinale

Kat al aseaktivitat von 0.7% oder weni ger aufweist.

I n Anbetracht der obigen Ausfihrungen, ergibt sich die
Losung der bestehenden Aufgabe fir den Fachmann in
nahel i egender Wi se aus dem ent gegengehal t enen Stand der
Techni k. Der Hauptantrag erfullt daher nicht das
Erfordernis der erfinderischen Tatigkeit.

H | fsantrag: erfinderische Tatigkeit

2222.D

| m Gegensat z zum Haupt antrag sind di e Anspriche des

H | f santrags auf den Zusatz von zwei bestinmmten

St of f kl assen von nichtioni schen Tensiden, namich den in
Par agraph VI1 oben naher definierten Al kylglycosiden und
Et hyl en/ Propyl enoxi d- Copol yneri saten, beim

Haar f &r beverfahren und i m Haarfarbemttel genald
Streitpatent beschrankt. Beide Stoffklassen gehdoren, we
di e Beschwer def Uhrerin sel bst ei ngeraunt hat, zur G uppe
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der im Stand der Techni k bekannten und vi el fach

ei ngeset zt en ni chtioni schen Tensi de. Ei nen unerwarteten
Vorteil, der mt der Auswahl dieser beiden Stoffklassen
aus demim Stand der Techni k zur Verfigung st ehenden

ni chti oni schen Tensi den verbunden ware, hat die
Beschwer def threrin weder geltend gemacht noch in

i rgendei ner Form nachgew esen. |n Ermangel ung ei nes

sol chen Nachwei ses ist fur die vorgeschl agene Auswahl
und damt fur den Hilfsantrag das Vorliegen einer
erfinderischen Tatigkeit ebenso nicht zu erkennen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

P. Martorana P. A M Lancgon
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