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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 196 17 626

BPatG 154
6.70



hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 12. Juli 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Moser, des Richters Hotz, der Richterin Dr. Proksch-Ledig und des
Richters Dr. Gerster
beschlossen:

Der angefochtene Beschlul wird aufgehoben.

Das Patent wird beschrankt aufrechterhalten mit den Anspru-

chen 1 bis 6 und der Beschreibung Seiten 2 bis 6, beides Uber-

reicht gemal Hauptantrag in der mindlichen Verhandlung.

Im Ubrigen wird die Beschwerde zuruckgewiesen.

Griinde

Mit dem angefochtenen BeschluR vom 16. Marz 2001 hat die Patentabteilung 43
des Deutschen Patent- und Markenamtes das Patent 196 17 626 mit der Bezeich-

nung

"Mittel zur Farbung und Ténung von menschlichen Haaren"

gemal Hauptantrag beschrankt aufrechterhalten.

Dem Beschluf3 liegen die mit Schriftsatz vom 14. April 1999 eingereichten Anspru-

che 1 bis 8 nach Hauptantrag zugrunde, von denen der Anspruch 1 wie folgt lau-
tet:



"Mittel zum permanenten oder semi-permanenten Farben von

menschlichen Haaren, enthaltend mindestens einen direktziehen-

den Haarfarbstoff und/oder ein Oxidationsfarbstoff-Vorprodukt und

eine Kombination aus

a) 0,005 bis 2,5 Gew-% mindestens eines Pflanzenextrakts, be-
rechnet auf die Gesamtzusammensetzung des Mittels und be-
zogen auf den Feststoffgehalt des Extrakts;

b) mindestens einem natiirlichen pflanzlichen OI; und

c) mindestens einem Proteinhydrolysat."

Wegen des Wortlauts der Patentanspriche 2 bis 8 nach Hauptantrag wird auf die

Akten verwiesen.

Die beschrankte Aufrechterhaltung gemafl® Hauptantrag ist im wesentlichen damit
begrindet, da® sowohl Neuheit als auch erfinderische Tatigkeit gegeben seien.

Keine der Entgegenhaltungen

(1) DE 33 20 539 A1

(2) JP 05-221838 A2 in Form des Referates Chemical Abstracts
119:256 286

(3) W. Umbach, Kosmetik, Georg Thieme verlag Stuttgart, New
York, 1995, Seiten 297 bis 305

gabe namlich natirliche, pflanzliche Ole als Bestandteil von Haarfarbemitteln an,
weshalb auch keines dieser Dokumente dem Fachmann eine Anregung dahinge-
hend vermitteln kdnne, diese anstelle der dort genannten Paraffinéle oder Parfim-

Ole einzusetzen.



Gegen diesen Beschlul} richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Sie ver-
tritt sinngemal die Auffassung, dal® das beanspruchte Mittel zum permanenten
oder semi-permanenten Farben von menschlichen Haaren zwar formal neu sei,
nicht aber auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. Aus der Entgegenhaltung (1)
seien namlich Haarfarbemittel bekannt, die Proteinhydrolysate, Pflanzenextrakte
und flussiges Paraffin enthielten. Die gemall dem Streitpatent nunmehr mit den
von der Patentinhaberin im Rahmen der mundlichen Verhandlung neu vorgelegten
Anspriche 1 bis 6 gemal Hauptantrag vorgeschlagene Verwendung von pflanzli-
chen Olen und Silikonderivaten in den beanspruchten Mitteln stelle daher lediglich
einen bloRen Austausch der Olkomponente dar. Dieser Schritt sei fir den Fach-
mann ebenso naheliegend wie die nun gleichfalls angegebene Verwendung von
Pflanzenproteinhydrolysaten statt der nach (1) bevorzugt eingesetzten tierischen

Proteinhydrolysate, nachdem — wie zB

(6) Cosmetic & Toiletries, 1991, 106, Seiten 41 bis 46

lehre — ein Bestreben des Verbrauchers bestehe, Eiweillhydrolysate tierischer
Herkunft durch solche pflanzlicher Herkunft zu ersetzen. Darlber hinaus werde die
dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe, ein Farbemittel bereitzustellen, das
ein gegenuber dem Stand der Technik verbessertes Produkt darstellt, nicht geldst.
Wie die von der Einsprechenden mit den Schriftsdtzen vom 4. Februar 2002 (bei
der Datumsangabe 4. Februar 2001 handelt es sich offensichtlich um einen
Schreibfehler) und 8. Juli 2002 eingereichten Vergleichsversuchen zeigten, werde
mit einer Kombination von Proteinhydrolysaten, pflanzlichen Extrakten und pflanz-
lichen Olen nicht der behauptete Synergismus erzeugt. Mit dem Austausch des in
(1) genannten Paraffins gegen ein pflanzliches Ol sei namlich lediglich ein dem
Stand der Technik adaquater Effekt, nicht aber eine Verbesserung der Eigen-
schaften wie Waschechtheit oder Intensitat verbunden. Hinsichtlich des nun im
geltenden Anspruch 1 als Komponente d) genannten Silikonderivats, fuhrt sie im
weiteren aus, dal es sich hierbei lediglich um eine weitere Olkomponente handle,

bezuglich deren Wirkung im Zusammenhang mit den drei weiteren im beanspruch-



ten Mittel zwingend enthaltenen Komponenten a) bis c¢) den vorliegenden Unterla-
gen nichts zu entnehmen sei. Vielmehr handle es sich bei diesem Bestandteil um
ein Ubliches Konditioniermittel, dessen Verwendung nicht nur in Shampoos, son-
dern auch im Zusammenhang mit Farbemitteln bekannt sei. Im Ubrigen betrachte
sie die Vorlage des neuen Haupt- und des neuen Hilfsantrages als Uberraschend,
weshalb sie es als erforderlich erachte neue Vergleichsversuche vorzulegen, die
belegten, dal3 auch die in Rede stehenden Silikonderivate keinen Einflu® auf die

behauptete Intensitat der Farbe und Waschechtheit austbten.

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschlul} aufzuheben und das Patent zu wi-
derrufen.

Hilfsweise Gelegenheit einzuraumen zum druckschriftlichen Nach-
weis des Einsatzes eines Silikonderivates in Mitteln zum perma-

nenten oder semipermanenten Farben von menschlichen Haaren,

nach weiterem Antrag gemal Hilfsantrag 2 in der mundlichen Ver-
handlung uberreicht mit folgendem Wortlaut:

"Der Einsprechenden wird unter Fristsetzung die Gelegenheit ge-
geben, Vergleichsversuche einzureichen, in denen Uberprift wird,
ob die Anwesenheit der Komponente "Dimethicon Copolyol" einen
Effekt auf die von der Patentinhaberin geltend gemachten Eigen-
schaften "ausdrucksvoll", "dauerhaft" und "glanzend" in Zusam-
mensetzungen gemal Beispiel 2 der DE 196 17 626 C2 - Schrift
hat."



Die Patentinhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschlul® aufzuheben, die Beschwerde zu-
ruckzuweisen und das Patent beschrankt aufrechtzuerhalten mit
den Anspruchen 1 bis 6 gemall Hauptantrag, gemal Hilfsantrag
mit den Ansprichen 1 bis 3, jeweils mit den Beschreibungssei-

ten 2 bis 6, alles tUberreicht in der mundlichen Verhandlung.

Die nunmehr geltenden Anspriiche 1 bis 6 gemall Hauptantrag haben folgenden
Wortlaut:

"1. Mittel zum permanenten oder semi-permanenten Farben von

menschlichen Haaren, enthaltend mindestens einen direktziehen-

den Haarfarbstoff und/oder ein Oxidationsfarbstoff-Vorprodukt und

eine Kombination aus

a) 0,005 — 2,5 Gew-% mindestens eines Pflanzenextrakts, be-
rechnet auf die Gesamtzusammensetzung des Mittels und be-
zogen auf den Feststoffgehalt des Extrakts;

b) mindestens einem natiirlichen pflanzlichen OI;

c) mindestens einem Pflanzenproteinhydrolysat; und

d) mindestens einem Silikonderivat.

2. Mittel nach Anspruch 1, enthaltend 0,01 — 1 Gew-% mindestens
eines Pflanzenextrakts, berechnet auf die Gesamtzusammenset-
zung des Mittels und bezogen auf den Feststoffgehalt des Ex-
trakts.

3. Mittel nach Anspruch 1 oder 2, enthaltend 0,01 — 5 Gew-%, be-
rechnet auf die Gesamtzusammensetzung, mindestens eines na-

tirlichen pflanzlichen Ols.



4. Mittel nach einem der Anspriche 1 bis 3, worin das pflanzliche

Ol Avocadodl ist.

5. Mittel nach einem oder mehreren der Anspriche 1 bis 4, wobei
die Menge des Pflanzenproteinhydrolysates 0,05 — 5 Gew-%, be-

rechnet auf die Gesamtzusammensetzung, ist.

6. Mittel nach einem oder mehreren der Anspriche 1 bis 5, wobei
die Menge des Silikonderivates mindestens 0,1 bis 2,5 Gew-%,

berechnet auf die Gesamtzusammensetzung, ist."

Bezuglich der Anspriiche gemal} Hilfsantrag wird auf die Akten verwiesen.

Die Patentinhaberin widerspricht dem Vorbringen der Einsprechenden und vertritt
die Auffassung, dal} die Bereitstellung des mit dem Anspruch 1 angegebenen Mit-
tels die erforderliche erfinderische Tatigkeit aufweise, denn es sei aus dem ge-
nannten Stand der Technik nicht in naheliegender Weise herleitbar. So gabe (1)
nur Haarfarbemittel an, die neben den Pflanzenextrakten tierische Proteinhydroly-
sate enthielten. Deren Austausch gegen Pflanzenproteinhydrolysate werde aber
auch in Kenntnis von (6) nicht nahegelegt, nachdem diese Entgegenhaltung nicht
Farbemittel, sondern ausschlieldlich Shampoos betreffe. Ferner sei flissiges Pa-
raffin lediglich als einer unter vielen weiteren moglichen Zusatzstoffen genannt. Da
(1) dartber hinaus nichts Uber die Verwendung von Silikonderivaten in Farbemit-
teln aussage, erhalte der Kosmetikfachmann weder mit diesem Dokument noch in
einer Zusammenschau mit den weiteren im Verfahren befindlichen Entgegenhal-
tungen eine Anregung, die Mittel gemaf (1) durch die gleichzeitige Zugabe von
Pflanzenproteinhydrolysaten, natirlichen pflanzlichen Olen und Silikonderivaten
zu modifizieren. Hinsichtlich der von der Einsprechenden vorgelegten Vergleichs-
versuche vertritt sie ferner die Auffassung, dal eine weitere Losung nicht besser
als der Stand der Technik sein misse. Bei dem beanspruchten Mittel gehe es da-

her nur darum, eine weitere Zusammensetzung bereitzustellen, mit der vergleich-



bare Wirkungen, wie sie bereits aus dem Stand der Technik bekannt seien, erlangt
werden konnen. Dies trafe im vorliegenden Fall zu, nachdem die mit den Ver-
gleichsversuchen der Einsprechenden erhaltenen Ergebnisse fir Zusammenset-
zungen mit und ohne Olkomponente bzw unterschiedlichen Olkomponenten fiir
den Fachmann im gleichen Rahmen lagen. Bezugnehmend auf die im Anspruch 1
nach Hauptantrag angegebene weitere Komponente d), das Silikonderivat, fuhrte
sie aus, dal} es zwar als Konditioniermittel bekannt sein mag, keine der im Verfah-
ren befindlichen Entgegenhaltungen aber eine Anregung dahingehend vermittle,
sie in Farbemitteln einzusetzen, um zusammen mit den weiteren Komponenten a)
bis c) zu einem Mittel zu kommen, das den Haaren ausdrucksvolle, lebendige und
brillante Farben verleihe. Die Aufnahme der Silikonderivate in den Anspruch 1
stelle auch keinen Uberraschungsmoment dar. Nicht nur sei diese Komponente
bereits in den ursprunglichen Unterlagen als bevorzugt genannt, sie sei auch im
erteilten Anspruch 9 als eine Ausfuhrungsart beansprucht und in den Zusammen-

setzungen zweier bereits mit den Erstunterlagen vorgelegter Beispiele enthalten.

In einer Zwischenverfliigung waren die Beteiligten von Seiten des Senates noch

auf die Druckschrift (6) sowie die Druckschriften

(4) FEY. OTTE "Worterbuch der Kosmetik", Wissenschaftliche
Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, 1991, Seiten 90, 103,
105/106, 229
und

(5) Janistyn, H. "Handbuch der Kosmetika und Riechstoffe",
Band |, Dr. Alfred Huthig Verlag Heidelberg, 1978, Sei-
ten 354/355 und 360

hingewiesen worden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulassig (§ 73 PatG); sie konnte jedoch
nur zu dem im Tenor angegebenen Ergebnis fuhren, weil das beanspruchte Mittel
gemal den in der mundlichen Verhandlung vorgelegten Anspriichen 1 bis 6 ge-

mal Hauptantrag nach Auffassung des Senates patentfahig ist.

1. Gegen die Zulassigkeit der geltenden Anspriche 1 bis 6 nach Hauptantrag be-

stehen keine Bedenken.

Der Patentanspruch 1 geht inhaltlich auf die ursprunglich eingereichten Anspru-
che 1, 2, 5, 9 und 10 iVm der ursprunglich eingereichten Beschreibung Seite 3,
Abs 2, S4 Abs 3, S5 Abs 2 und S 13 Abs 3 sowie die verdffentlichten Anspri-
che 1,4,8und 9iVm S 2 Z 35 bis 37, Z 51 bis 56 und Z 61 bis 65 sowie S 4, Z 58

bis 61 der Streitpatentschrift zurick.

Die Anspruche 2 bis 6 entsprechen den ursprunglich eingereichten Ansprichen 3,
4, 6 und 7 iVm der ursprunglich eingereichten Beschreibung S 13 Abs 3 und den
veroffentlichten Anspruchen 2, 3, 5 und 6 in Verbindung mit S 4 Z 58 bis 61 der
Streitpatentschrift.

2. Das Verfahren gemal} Anspruch 1 ist unbestritten neu, weil keine der Entgegen-
haltungen (1) bis (6) Mittel zum permanenten oder semi-permanenten Farben von
menschlichen Haaren nennt, die neben Pflanzenextrakten naturliche pflanzliche

Ole, Pflanzenproteinhydrolysate und Silikonderivate enthalten.

3. Die Bereitstellung des beanspruchten Mittels beruht auch auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit, denn durch keine der im Verfahren genannten Druckschriften wird
ein Stand der Technik vermittelt, der die Bereitstellung des beanspruchten Mittels

nahelegt.
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Die Aufgabe des Streitpatentes liegt darin, dem standig bestehenden Bedlirfnis
nach verbesserten Produkten abzuhelfen, die zum permanenten oder semi-per-
manenten Farben von menschlichen Haaren verwendet werden und dem Haar ei-
ne glanzende, ausgepragte und dauerhafte Farbung verleihen, sowie das Haar
nach Mdglichkeit auch noch konditionieren (vgl geltende Beschreibung S 2 Z 21
bis 23).

Geldst wird diese Aufgabe durch das im Anspruch 1 angegebene Mittel, das ne-
ben einem Pflanzenextrakt natirliche pflanzliche Ole, Pflanzenproteinhydrolysate

sowie Silikonderivate enthalt.

Anregungen dahingehend, ein Mittel mit der in Rede stehenden Zusammenset-
zung bereitzustellen, werden dem Fachmann, hier ein mit der Entwicklung von
Haarbehandlungsmitteln befal3ter Chemiker, mit keiner der im Verfahren genann-
ten Entgegenhaltungen gegeben. Die Druckschrift (1), die als nachstliegender
Stand der Technik anzusehen ist, beschreibt Haarfarbemittel, die ua Pflanzenex-
trakte und Eiweilhydrolysate tierischen Ursprungs enthalten. Von den vier im gel-
tenden Anspruch 1 genannten Komponenten a) bis d) weisen sie damit aber ledig-
lich die Komponente a), den Pflanzenextrakt, als gemeinsamen, expressis verbis
genannten Bestandteil auf (vgl (1) Anspriuche 4 und 7 iVm Beschreibung S 6
Abs 1 und 2, S7 Abs 3, S10 Abs 2 und 4, S 24 Abs 1 bis 3 sowie den Beispie-
len 8 und 9). Als gegebenenfalls weiterer Zusatzstoff wird in (1) im Zusammen-
hang mit einer Aufzahlung von herkdbmmlicherweise in Haarfarbemitteln verwende-
ten Bestandteilen ua flissiges Paraffin, dh eine reine Kohlenwasserstoffzuberei-
tung, genannt (vgl (1) Beschreibung S 27 Abs 1). Hinweise jedoch, naturliche
pflanzliche Ole, dh Zusammensetzungen auf Basis von Glycerolfettsaureestern,
neben Silikonderivaten und Pflanzenproteinhydrolysaten in Haarfarbemitteln zu

verwenden, werden mit (1) nicht gegeben.
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In (3) wird ein Haarfarbemittel angegeben, das nur Pflanzenextrakte ohne weitere
Zusatze enthalt. Angaben inwiefern weitere Komponenten dazu geeignet sein
konnten, mit Pflanzenextrakten zu einem Haarfarbemittel verarbeitet zu werden,
sind diesem Dokument nicht zu entnehmen (vgl (3) S 300 Abs 7 und S 301 Abs 3
und 5 sowie S 303 "Rezepturbeispiel: pulverférmiges natirliches Farbemittel"). Die
von der Einsprechenden hinsichtlich der im geltenden Anspruch 1 genannten
Komponenten b), c) und d) zitierten Beispiele der Entgegenhaltung (3) stellen Far-
bemittel dar, die keine Pflanzenextrakte aufweisen und entweder nur Paraffindl
oder ein Eiweillhydrolysat, das aber nicht weiter differenziert wird, enthalten (vgl
S 303 "Rezepturbeispiel: pflegende Ténungslotion.." und S 305 "Rezepturbeispiel:
Farbecreme.." sowie "Rezepturbeispiel: Haarfarbegel"). Sie sind daher nicht dazu
geeignet, dem Fachmann Anregungen dahingehend zu geben, Mittel mit der im

geltenden Anspruch 1 angegebenen Zusammensetzung bereitzustellen.

Damit wird dem Fachmann weder mit (1) noch mit (3) die Lehre vermittelt, bei der
Bereitstellung von Mitteln zum permanenten oder semi-permanenten Farben von
menschlichen Haaren die Pflanzenextrakte enthalten, nicht nur eine Auswahl be-
zuglich der Pflanzenproteinhydrolysate zu treffen, sondern daruber hinaus auch
natlrliche pflanzliche Ole und Silikonderivate als Bestandteile in Erwagung zu zie-

hen.

Nachdem die weiteren im Verfahren genannten Entgegenhaltungen keine Farbe-
mittel betreffen und auch keine Angaben zu Haarbehandlungsmittel beinhalten,
die mehr als eine der in Rede stehenden Komponenten aufweisen, kann die Be-
reitstellung der mit dem geltenden Anspruch 1 beanspruchten Mittel nicht als Fol-
ge eines durch den Stand der Technik nahegelegten Handelns angesehen wer-

den.
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Auch die von der Einsprechenden eingereichten Vergleichsversuche kdonnen zu
keiner anderen Beurteilung fuhren. Sie wurden mit Zusammensetzungen durchge-
fuhrt, die nicht mehr Gegenstand des geltenden Anspruches 1 sind. Im Ergebnis
zeigen sie, dal} sich Zusammensetzungen, die neben einem Pflanzenextrakt nur
Pflanzenproteinhydrolysate und natlrliche pflanzliche Ole enthalten nicht bzw nur
geringfugig bezuglich der Kriterien Glanz, Waschechtheit und Intensitat von Zu-
sammensetzungen, die flissiges Paraffindl aufweisen, unterscheiden. Dagegen
enthalt das Mittel gemaly dem geltenden Anspruch 1 nunmehr aber als weitere
Komponente d) mindestens ein Silikonderivat. Die Ausfuihrungen der Einsprechen-
den, dal® dessen Verwendung im Zusammenhang mit Haarfarbemitteln bekannt
sei, unterstellt der Senat als richtig. Dieses Vorbringen und selbst die Annahme,
dal mit den in Rede stehenden Silikonderivaten - wie von der Einsprechenden
dargelegt - in einer vergleichbaren Versuchsreihe keine weitere Verbesserung der
Eigenschaften erreicht bzw - wie von der Patentinhaberin vorgetragen - eine wei-
tere Verbesserung der Ausdrucksfahigkeit der Farbung erzielt werden wirde, kann
bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit aber dahingestellt bleiben. Es ist
namlich - wie vorstehend dargelegt - nicht naheliegend, ein Mittel mit der im gel-
tenden Anspruch 1 angegebenen Zusammensetzung auf vorwiegend pflanzlicher
Basis bereitzustellen, das dartuber hinaus auch - was von der Einsprechenden nie-
mals bestritten worden ist - technisch nicht unsinnig, brauchbar und im Vergleich

zum Stand der Technik zumindest gleichwirkend ist.

Ein Mittel ist namlich auch dann patentfahig, wenn es zwar nicht besser ist, mit
seiner neuen Lehre aber - hier ist es die Bereitstellung eines neuen Mittels zum
permanenten oder semi-permanenten Farben von menschlichen Haaren, das vor-
wiegend auf Komponenten pflanzlichen Ursprungs basiert - ein weiteres Mittel an
die Hand gegeben wird, flr das trotz des Bekanntseins bereits mehrerer einschla-
giger Zusammensetzungen noch ein Bedurfnis besteht. Auf diese Weise wird
namlich ein weiterer Weg eroffnet, im Einzelfall je nach ZweckmaRigkeitsgrinden
unter mehreren Mitteln eine Auswahl zu treffen. Dieses Erfordernis ist auf dem

Gebiet der Haarfarbemittel gegeben, da gerade im Zusammenhang mit deren An-
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wendung Erscheinungen, wie zB spezielle Uberempfindlichkeiten oder individuelle
Unvertraglichkeiten, eine nicht zu vernachlassigende Rolle spielen (vgl BGH
GRUR 1970, 408, 412 re Sp, 413 li Sp — Anthradipyrazol).

4. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 weist somit alle Kriterien der Patentfa-
higkeit auf. Der geltende Anspruch 1 ist daher rechtsbestandig. Die Patentanspru-
che 2 bis 6 betreffen besondere Ausgestaltungen des Mittels nach Anspruch 1 und

haben daher ebenfalls Bestand.

5. Bei dieser Sachlage erubrigt sich ein Eingehen auf den Hilfsantrag. Vielmehr
war der angefochtene Beschlul3, dessen Griunde gegenuber dem neu formulierten
eingeschrankten Patentbegehren nicht mehr zum Tragen kommen, aufzuheben
und das Patent mit den im Tenor angegebenen Unterlagen beschrankt aufrechtzu-

erhalten.

6. Dem hilfsweisen Antrag der Einsprechenden, ihr Gelegenheit zum druckschriftli-
chen Nachweis bezlglich des Einsatzes von Silikonderivaten in Mitteln zum per-
manenten oder semi-permanenten Farben von menschlichen Haaren zu geben,
hat der Senat nicht statt gegeben, weil er diese Tatsache - wie oben ausgefuhrt -
schon zu Gunsten der Einsprechenden als richtig unterstellt hat. Auch dem Hilfs-
antrag 2 brauchte nicht stattgegeben zu werden, nachdem es nicht entschei-
dungswesentlich ist, in welchem Malie das Silikonderivat an der Wirkungsweise

der gesamten Zusammensetzung beteiligt ist, sondern alleine, dal3 eine neue,
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nicht nahegelegte weitere Zusammensetzung mit vergleichbarer Wirkung bereitge-

stellt worden ist.

Moser Richter Hotz ist Proksch-Ledig Gerster
wegen Krankheit
an der Leistung
der Unterschrift
gehindert.
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