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Sachverhalt und Antrédge
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Die Beschwerde richtet sich gegen eine am 23. Mai 2000
zur Post gegebene Entscheidung der Prifungsabteilung
liber die auf Grundlage von Artikel 97 (1)EPU erfolgte
Zurlickweisung der europdischen Patentanmeldung

Nr. 93 108 504.7, die am 26. Mai 1993 mit einer
Prioritdt vom 25. Juni 1992 angemeldet und am

9. Februar 1994 unter der Bezeichnung
"Perfluorkohlenwasserstoffe als Tamponade fir den
Glaskdérperraum des Auges" als EP-A-0 582 055 Al
verdffentlicht wurde. Der angefochtenen Entscheidung lag
ein von der Patentanmelderin am 22. September 1998
eingereichter unabhdngiger Patentanspruch zugrunde.

Dieser Anspruch hatte folgenden Wortlaut:

"1. Verwendung eines Perfluorcarbons, das unter
Normalbedingungen flissig ist und nach Injektion in
ein Auge in den Dampfzustand Ubergeht, zur
Herstellung eines fir die Injektion in den
Glaskdérperraum des nichtvitrektomierten Auges
bestimmten Verdré&ngungsmittels zur Beseitigung des
Wasseranteils-aus dem Glaskdérperraum am
nichtvitrektomierten Auge durch allmdhliche Bildung
einer Gasblase aus dem in den Glaskdérperraum
injizierten Perfluorcarbon aufgrund seines

Dampfdruckes bei K&rpertemperatur."

Die Prifungsabteilung hat die Zurlckweisung damit
begrindet, daf® der Gegenstand des Anspruchs 1 entgegen
den Erfordernissen des Artikels 52 (1) in Verbindung mit
Artikel 54 (1) und (2) EPU wegen fehlender Neuheit nicht

patentfdhig sei.
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Dazu hat sie in den Entscheidungsgriinden der

angefochtenen Entscheidung ausgefihrt, Ian J. Constable
beschreibe in Entgeéenhaltung (1), einer Arbeit mit dem
Titel "Perfluoropentane in Experimental Ocular Sugery",
erschienen in Investigative Ophtalmology, Band 13, Nr. 8,
1974, Seiten 627 bis 629, bereits die Verwendung von
Perfluorpentan, eines unter Normalbedingungen fliissigen
und bei etwa 30 °C in den Dampfzustand Ubergehenden
Perfluorkohlenwasserstoffs, zur Injektion in den
Glaskdérperraum des nichtvitrektomierten Auges, wobei
Wasser aus dem Glaskdrperraum verdradngt werde (siehe (1),
insbesondere Seite 628, den die linke und rechte Spalte

ubergreifenden Absatz; Figur 3).

Der Argumentation der Patentanmelderin, wonach
Entgegenhaltung (1) zwar die Injektion von
Perfluorpentan in den Glaskdrperraum des Auges, jedoch
nicht die Verdréngung des Wasseranteils aus dem
Glaskdérperraum beschreibe, konnte die Priifungsabteilung
nicht folgen. Sie war der Auffassung, die Verdriangung
von Wasser aus dem Glaskdrperraum sei eine direkte Folge
der in Entgegenhaltung (1) offenbarten Injektion von
Perfluorpentan und trete zwangsldufig bei jeder
Injektion von Perfluorpentan in den Glaskdrperraum des

Auges gemafy der Lehre von (1) ein.

Des weiteren sei auch der in Anspruch 1 angéfﬁhrte
technische Effekt, der mit der Injektion eines
Perfluorcarbons anmeldungsgemidf erzielt werde, namlich
dafl der Wasseranteil aus dem Glaskdrperraum des Auges
"durch allmahliche Bildung einer Gasblase aus dem in den
Glaskdérperraum injizierten Perfluorcarbon aufgrund
seines Dampfdruckeslbei KSrpertemperatur" verdréngt

werde, aus dem Stand der Technik gemaR (1) bereits

2118.D



24

wi 4 = T 1085/00

bekannt, da gemdf der Lehre von Entgegenhaltung (1) das

III.
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zur Injektion verwendete Perfluorpentan bei
Raumtemperatur flissig und bei Kérpertemperatur
gasférmig sei (siehe (1), insbesondere Seite 627, Ende

des dritten Absatzes und Figur 3).

Schlieflich hat die PruUfungsabteilung in der
angefochtenen Entscheidung noch erginzend festgestellt,
daf? ein gegebenenfalls auf die Verwendung von Perfluor-
methylcyclopentan, Perfluor-n-hexan oder Perfluor-n-
heptan als Verdrdngungsmittel beschrénkter Anspruch
wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit ebenfalls
nicht patentféhig ware, da es bereits allgemein bekannt
sei, daf alle genannten Perfluorcarbonverbindungen bei
Raumtemperatur flissig und bei Kbrpertemperatur

gasfdérmig seien.

Zusammen mit der Beschwerdebegriindung hat die
Beschwerdefihrerin ein geéndertes, drei Anspriliche
umfassendes Anspruchsbegehren eingereicht und neue
Seiten 1 und la der Beschreibung, die eine Wirdigung des
Standes der Technik gemdf Entgegenhaltung (1) enthalten,
als Ersatz fur die urspringliche Beschreibungsseite 1

vorgelegt. Die Anspriiche haben folgenden Wortlaut:

"1l. Verwendung eines Perfluorcarbons, das unter
Normalbedingungen fllssig ist und nach Injektion in
ein Auge in den Dampfzustand ilibergeht, zur
Herstellung eines fir die Injektion in den
Glaskdérperraum des nichtvitrektomierten Auges
bestimmten Verdrangungsmittels mit einem
Injektionsvolumen, das zur vollsténdigen Beseitigung
des Wasseranteils aus dem Glaskdrperraum am

nichtvitrektomierten Auge durch allm&hliche Bildung
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einer den Glaskdrperraum vollstédndig ausfullenden
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2118.D

Gasblase aus dem injizierten Perfluorcarbon bei
Kérpertemperatur als Tamponade des Gaskdrperraums

fuhrt.

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daf das Injektionsvolumen etwa 8 pl betriagt.

3. Verwendung nach einem der Anspriche 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daf als Perfluorcarbon Perfluor-n-
pentan und/oder Perfluor-n-hexan und/oder Perfluor-n-
heptan und/oder Perfluor-methylcyclopentan verwendet

wird bzw. werden."

Am 14. August 2003 fand eine mindliche Verhandlung vor
der.Kammer statt. Im Verlaufe der Diskussion iber die
Grundlagen des geanderten Anspruchs 1 in den
Erstunterlagen reichte die Beschwerdefihrerin ein
neuerlich gedndertes Anspruchsbegehren ein. Die einzige
Anderung gegeniiber den mit der Beschwerdebegriindung -
eingereichten Anspriichen 1 bis 3 (siehe III oben)
betrifft eine Einfligung in Anspruch 1, die nachfolgend

durch Fettdruck hervorgehoben ist:

"] . Vexrwendung eines Perfluorcarbons, das unter
Normalbedingungen fliissig ist und nach Injektion in
ein Auge in Folge seines Eigendampfdruckes in den

Dampfzustand Ubergeht,<.......... >

Gegen Ende der mindlichen Verhandlung, vor allem nachdem
die Kammer auf die Lehre der Entgegenhaltung (2),

S. Chang et al, "Perfluorcarbon Gases in Vitreous
Surgery, erschienen in Ophtalmology, Band 92, Nr. 5,
1985, Seiten 651 bis 656 (siehe das ganze Dokument,
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insbesondere Seite 652, linke Spalte, erster voller
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Absatz bis rechte Spalte, vierter voller Absatz, und
Seiten 653 bis 656, "Discussion") hingewiesen hatte, hat
die Beschwerdefiithrerin auf Nachfraée der Kammer
bestatigt, daB sie, im Falle eines Erfolgs ihrer
Beschwerde und der Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung, die Zurlickverweisung der Angelegenheit an
die erste Instanz beantrage, um die Priifung auf
erfinderische Tatigkeit gegebenenfalls in zwei Instanzen
zu ermdglichen und somit einen Instanzenverlust zu

vermeiden.

Die Beschwerdefiihrerin hat im schriftlichen Verfahren
und wadhrend der mindlichen Verhandlung im wesentlichen

folgendes vorgetragen:

Der gednderte Patentanspruch 1 finde seine Grundlage im
urspringlich eingereichten Anspruch 10 in Verbindung mit
der Offenbarung auf Seite 5, letzter Absatz, und Seite 6,
Zeilen 15 bis 25, der Erstunterlagen. Der abhingige
Anspruch 2 sei durch die Offenbarung auf Seite 6, Zeilen
2 bis 4, der Anmeldung in der eingereichten Fassuné
gestiitzt. Der abhangige Anspruch 3 finde seine Grundlage

in Anspruch 8 der Erstunterlagen.

Das geanderte Schutzbegehren sei auf die Verwendung
eines Perfluorkohlenwasserstoffs, das unter
Normalbedingungen flussig ist und nach Injektion in ein
Auge in den Dampfzustand Ubergeht, zur Herstellung eines
Verdrangungsmittels gerichtet, wobei’ dessen Injektion in
den Glaskdrperraum mit einem solchen Injektionsvolumen
erfolge, daf’ eine vollstandige Beseitigung des
Wasseranteils aus dem GlaskOrperraum am

nichtvitrektomierten Auge durch allmdhliche Bildung
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einer den Glaskérperraum ausfiillenden Gasblase aus dem
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injizierten und bei K&rpertemperatur gasfédrmigen
Perfluorkohlenwasserstoff erreicht werde.

In Entgegenhaltung (1) sei zwar insbesondere auf der
Seite 628, linke Spalte, letzter Absatz, bis rechte
Spalte, Ende des ersten Absatzes, Perfluorpentan zur
Injektion in den Glaskoérperraum des nichtvitrektomierten
Auges beschrieben. Hiebei werde jedoch das
Perfluorpentan lediglich wit einem solchen
Injektionsvolumen verabreicht, daR der Wasseranteil im
Glaskdérperraum nur teilweise verdringt werde. Wie
insbesondere in der rechten Spalte auf Seite 628 wvon (1)
ausgefiihrt sei, entstehe ein Gasvolumen im
Glaskorperraum, das erst nach einem Zeitraum von vier
Tagen maximal etwa 20% des Glakdrperraumvolumens
efreiche. Auch bei dem in Figur 3 auf Seite 628
gezeigten Beispiel sei einwandfrei ersichtlich, daf nach
der Lehre von (1) Uber den Glaskdérperraum Gasblasen
verteilt éeien, mit denen der gesamte Wasseranteil im

Glaskorperraum jedoch nicht vollstindig beseitigt werde.

Nach der Lehre der gednderten Anspriiche werde jedoch das
Injektionsvolumen des Verdrangungsmittels so bemessen,
das der Wasseranteil vollsté&ndig aus dem Glaskdrperraum
am nichtvitrektomierten Auge beseitigt werde, so dafR die
Gasblase, welche sich bei KOrpertemperatur aus dem
injizierten Perfluorkohlenwasserstoff bilde, den
Glaskorperraum vollstandig ausflille und eine

vollstandige Tamponade des Glaskdrperraums bilde.

Da die Lehre der Entgegenhaltung (1) nur eine teilweise
Verdré&ngung des Wasseranteils aus dem Glaskdrperraum
beschreibe, sei die Lehre des vorliegenden, geinderten

Schutzbegehrens durch den von der Erstinstanz
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entgegengehaltenen Stand der Technik nicht

VII.

Entscheidungsgriinde

neuheitsschédlich vorweggenommen. Insbesondere enthalte
das Schutzbegehren nunmehr in Anspruch 2 auch eine
prézise Angabe zu der tatséchlich zu injizierenden Menge

an Perfluorcarbon.

Die Beschwerdefilhrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und die Zurilickverweisung der
Angelegenheit an die erste Instanz zur Weiterbehandlung
auf Grundlage des in der mindlichen Verhandlung

eingereichten Anspruchsbegehrens.

O Die Beschwerde ist zullssig
Anderungen
2 Durch die in die vorliegenden Anspriiche aufgenommenen

2118.D

Anderungen ist der Gegenstand der Anmeldung nicht Uuber
den Inhalt der urspringlich eingereichten Fassung hinaus
erweitert worden. Die gednderten Anspriiche sind auferdem
durch die Beschreibung gestltzt. Da die ge&dnderten
Patentansprtiche 1 bis 3 darliber hinaus den Gegenstand,
fir den in der Patentanmeldung Schutz begehrt wird, klar
und deutlich angeben und knapp gefaRt sind, kommt die
Kammer zum Schlufl, daB das geltende Anspruchsbegehren
den in den Artikeln 84 und 123 (2) EPU niedergelegten
Erfordernissen genligt. Insbesondere sind die gednderten
Anspriiche durch die nachfolgend angefithrten Fundstellen
in der Anmeldung in der urspringlich eingereichten

Fassung gestltzt:
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Der Wechsel der auf eine erste medizinische Verwendung
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gerichteten Form der ursprunglich eingereichten
Anspriche ("Glaskorpertamponade fir den Glaskdérperraum
in einem menschlichen Auge, enthaltend wenigstens ein
Perfluorcarbon <...... >" ) zur nunmehr gewdhlten
Anspruchsform einer "zweiten oder weiteren medizinischen
Verwendung" (siehe G 1/83, Abl. EPA 1985, 60) ist durch
die Gesamtoffenbarung in den Erstunterlagen und
insbesondere durch die Angaben von Seite 5, Zeile 11,

bis Ende von Seite 6, ausreichend gestitzt.

Die genauere Definition des anmeldungsgemdf einsetzbaren
Perfluorkohlenwasserstoffs als "Perfluorcarbon, das
unter Normalbedingungen fliissig ist und nach Injektion
in ein Auge in Folge seines Eigendampfdruckes in den
Dampfzustand Ubergeht" ist dem urspriinglichen Anspruch 1
entnommen (siehe insbesondere Ende des urspringlich
eingereichten Anspruchs 1: "<........ > und nach
Injektion im Auge infolge seines Eigendampfdruckes in

den Dampfzustand Ubergeht".)

Die in den Anspruch 1 aufgenommene Merkmalskombination -
"mit einem Injektionsvolumen, das zur vollstandigen
Beseitigung des Wasseranteils aus dem Glaskdrperraum
Cenneennn > durch allmahliche Bildung einer den
Glaskorperraum vollstadndig ausfiillenden Gasblase aus dem
injizierten Perfluorcarbon bei Kbrpertemperatur als
Tamponade des Gaskdrperraums fuhrt" - findet ihre
Grundlage in der Gesamtoffenbarung von Seite 5, Zeile 30
bis Seite 6, Zeilen 25, der Erstunterlagen und
insbesondere in den nachfolgend durch Fettdruck
hervorgehobenen spezifischen Offenbarungsstellen im oben

angefihrten Teil der Erstunterlagen:
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"Man kann eine vollsténdige Tamponade des
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Glaskdrperraums ohne vorherige Glaskédrperabsaugung

(Vitrektomie) und ohne die Injektion von Gasen erreichen.

Das Perfluorcarbon wird bei Raumtemperatur als
Flissigkeit in das Auge eingespritzt. Das
Injektionsvolumen kann beim Menschen nur ca. 8 nul
betragen, es flillt somit bei einem Gesamtvolumen des
Glaskorpers von 4000 pl nur 0.2% dieses Raumes aus. Im
GlaskOrperraum wird die PFC-Fllussigkeit (PFCL) auf 37 °¢C
Kérpertemperatur erwdrmt und geht allmihlich in die
Gasphase Uber. Aufgrund seines Dampfdruckes nimmt das
PFCL beim Ubergang in die Gasphase somit allmihlich ein
ca. 500-fach grofieres Volumen [ie 4000 pl oder 100% des
Gesamtvolumens des Glaskdrpers] als das Fllissigkeits-
volumen der primdr injizierten Perfluorcarbon-

Flissigkeit ein. <....... ... ... .. .. .. >.

Der Glaskdrperraum wird unter Verdrdngung des
Wasseranteils vollsténdig ausgefiillt. Der Injektionsort
ist die Pars plana des Ziliarkérpers. Das allmahliche
Verdampfen des PFCL erlaubt das Abpressen des Wassers
aus dem Glaskdrperraum (99% Wasseranteil), ohne daf der

Augendruck unvertrdglich hoch ansteigt.

Die Tamponade fullt schlieflich den gesamten
Glaskérperraum aus. Deshalb werden anderes als mit der
primdren Glaskodrperinjektionsmethode auch solche
Netzhautldcher tamponiert, die an der unteren Peripherie

lokalisiert sind."

Das Merkmal des abhidngigen Anspruchs 2
(Injektionsvolumen von ca. 8 pl) findet seine Grundlage
in der bereits oben erwdhnten Offenbarung auf Seite 6,

Zeilen 2 bis 4, der Erstunterlagen.
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3

2.5 Die Merkmale des abhangigen Anspruchs 3 finden sich in
Anspruch 8 der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung.

Neuheit

3. In Entgegenhaltung (1) ist insbesondere in dem die linke

2118.D

und die rechte Spalte lbergreifenden Absatz auf

Seite 628 die Verwendung von Perfluorpentan zur
Injektion in den Glaskdrperraum des nichtvitrektomierten
Auges beschrieben. Hierbei wird jedoch das
Perfluorpentan nur mit einem so geringen
Injektionsvolumen (lediglich 1 bis 2 pl - siehe

Seite 628, linke Spalte, Zeile 6 von unten - oder 0.5 nl
- siehe Seite 628, linke Spalte, letzte Zeile; Figur 3)
injiziert, daR der Wasseranteil im Glaskdrperraum durch
das aufgrund seines Dampfdruckes bei Kdérpertemperatur in
die Gasphase Ubergehende Perfluorpentan (Siedepunkt etwa
30°C - siehe Seite 627, ende des dritten Absatzes) nur
zu teilweise verdrangt wird. Wie insbesondere in den
Zeilen 3 bis 6 in der rechten Spalte auf Seite 628 wvon
(1) ausgefihrt ist, expandiert die eingespritzte Menge
aﬁ Perfluorpentan nach vier Tagen zu einem maximalen
Gasvolumen, welches etwa 20% des Glaskdérpervolumens
("expanded to a maximum volume in four days of about 20
per cent of the vitreous cavity as judged
ophtalmoscopically") entspricht. Diese Ergebnis wird
durch die Figur 3 auf Seite 628 von (1) bestdtigt, in
der gezeigt wird da, allerdings zwdlf Wochen nach der
Injektion von 0.5 pl Perfluorpentan, der Glaskdrperraum
durch unzusammenhédngende Gasblaschen ("multiple gas
bubbles in the vitreous cavity") nur teilweise

ausgeftllt ist.



- 11 - T 1085/00

32

2118.D

Nach Ansicht der Kammer kann ein spezieller
therapeutischer, prophylaktischer oder chirurgischer
Zweck, der mit der in (1) offenbarten Injektion einer
relativ gerihgen Menge von Perfluorpentan in den
Glaskdérperraum des Auges unter nur teilweiser
Beseitigung des Wasseranteils aus dem Glaskdrperraum
verfolgt wird, der Entgegenhaltung (1) nicht entnommen
werden. Die Verwendung von Perfluorpentan als
Verdrangungsmittel zur vollstdndigen Beseitigung des
Wasseranteils aus dem Glaskdrperraum, die schlielich
zur Vitrektomie und einer vollsténdigen Tamponade des
Glaskdrperraums flhrt, ist in Entgegenhaltung (1)

jedenfalls nicht offenbart.

Demgegeniber wird anmeldungsgemif der zur Injektion
vorgesehene und in Anspruch 1 ndher definierte
Perfluorkohlenwasserstoff als Verdringungsmittel mit
einem Injektionsvolumen verabreicht, welches ausreicht,
um den Wasseranteil aus dem Glaskdrperraum am (vorher)
nichvitrektomiererten Auge vollstdndig zu beseitigen.
Das heift mit anderen Worten aﬁsgedrﬁckt, daR das
Injektionsvolumen so bemessen wird, daf die Gasblase,
die sich aus dem injizierten Perfluorkohlenwasserstoff
infolge von dessen Eigendampfdruck bildet, den
Glaskdrperraum schlieflich vollstadndig ausfillt. Als
Ergebnis dieser speziellen Behandlungsmethode wird im
Gegensatz zur Lehre von (1) eine vollstdndige
Beseitigung des Wasseranteils aus dem Glaskérperraum,
entsprechend einer Totalvitrektomie, und damit eine
vollstandige Tamponade des Glaskdrperraums ohne eine der
Injektion des Perfluorkohlenwasserstoffs vorausgehende

Vitrektomie und ohne Zusatz von Gasen erreicht.
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Gegenilber der Lehre von Entgegenhaltung (2) ergibt sich
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die Neuheit, neben anderen allfalligen Unterschieden,
alleine schon dadurch, déB in (2) die Patienten mit
Perfluorpropan oder Perfluorethan behandelt werden.
Beide genannten Perfluorkohlenwasserstoffe liegen aber
im Unterschied zu den anmeldungsgemif einsetzbaren
Perfluorkohlenwasserstoffen unter Normalbedingungen im

gasférmigen Zustand vor (primdre Gastamponade).

Da ein Gegenstand mit s&mtlichen Merkmalen des

Anspruchs 1 weder in einer der Entgegenhaltungen (1)
oder (2), noch in einer anderen der im Recherchenbericht
aufgefihrten Entgegenhaltungen, die sich ausschlieflich
mit einer direkten Gas- oder Flﬁssigkeitstamponade_
befassen, offenbart ist, ist dieser als neu im Sinne von
Artikel 54 (1) EPU anzusehen. Die abhingigen Anspriiche 2
und 3 erfillen damit ebenfalls das Erfordernis der

Neuheit.

Zurilickverweisung an die erste Instanz

2118.D

GemaR Artikel 111 (1), Satz 2 EPU, wird die
Beschwerdekammer entweder im Rahmen der Zustindigkeit
des Organs tatig, das die angefochtene Entscheidung
erlassen hat, oder verweist die Angelegenheit zur
weiteren Entscheidung an dieses Organ zurtick. Im
vorliegenden Fall hat die Prufungsabteilung die
Patentanmeldung ausschliefflich wegen fehlender Neuheit
zurickgewiesen. Da die Beschwerde Erfolg hat, hilt es
die Kammer flir angebracht, von dem ihr in Artikel 111 (1)
EPU eingeriumten Ermessen Gebrauch zu machen und dem
Antrag der Beschwerdefihrerin auf Zurickverweisung
stattzugeben. Dadurch kann in.erster Instanz uber die

Patentierbarkeit des nunmehr beanspruchten Gegenstands
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entschieden werden, und das Recht auf eine Beschwerde

vor der zweiten Instanz bleibt erhalten. Dies steht in
Einklang mit der sté&ndigen Rechtsprechung der
Beschwerdekammern (siehe "Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europdischen Patentamts",

4. Auflage, 2001, VII. D. 9., Seiten 602 bis 605).

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

j Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur Weiterbehandlung auf der
Grundlage des in der mindlichen Verhandlung

eingereichten Anspruchssatzes an die erste Instanz

zurlickverwiesen.
Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
lOVvvvv)
A. Townend - U. Oswald
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