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Sachverhalt und Antrage

I. Die am 22. Dezember 2008 eingegangene Beschwerde richtet
sich gegen die am 21. Oktober 2008 zur Post gegebene
Entscheidung der Priufungsabteilung, mit welcher die
europdische Patentanmeldung Nr. 04 020 856.3 mit der
Veroffentlichungsnummer EP-A-1 488 817 aufgrund

mangelnder Neuheit zurilickgewiesen wurde.

Der der Entscheidung zugrunde liegende urspringliche

Anspruch 1 des Hauptantrages hat den folgenden Wortlaut:

"l. Substrat mit einer mikrostrukturierten Oberflache,
welche mindestens teilweise ein biokompatibles Polymer

mit der folgenden allgemeinen Formel (I)
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umfaBt, wobei n fiir 2 bis = steht, R' bis R° gleich
oder unterschiedlich sind und einen Alkoxy-
Alkylsulfonyl, Dialkylamino- oder Aryloxyrest oder
einen Heterocycloalkyl- oder Heteroarylrest mit
Stickstoff als Heteroatom bedeuten, und wobei die
Oberflachenstrukturen eine GroBenordnung im Bereich

von 10 nm bis 100 um aufweisen."

IT. Die Prifungsabteilung stellte in der angefochtenen
Entscheidung fest, dass die fir die Streitanmeldung
beanspruchte Prioritat nicht glltig sei, da das

Prioritatsdokument DE 101 00 961.5 das Merkmal "wobei
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die Oberflachenstrukturen eine GroRenordnung im Bereich
von 10 nm bis 100 pum aufweisen" nicht offenbare. Der
Gegenstand des unabhdngigen Anspruchs 1 gemdB des damals
geltenden Haupt- und Hilfsantrages sei von der

Druckschrift

(2) WO-A-01/80919

neuheitsschéddlich vorweggenommen, da diese Druckschrift
bereits Substrate offenbare, die mit einem
Polyphosphazen gemadB Anspruch 1 der Streitanmeldung
beschichtet seien und die eine mikrostrukturierte
Oberflache mit Strukturen im Bereich von Nanometern oder
Mikrometern aufwiesen. Der beanspruchte Bereich stelle
zwar nach den Kriterien fir Auswahlerfindungen eine enge
und weit vom offenbarten Bereich entfernt liegende
Auswahl dar, seil aber mangels eines fir diesen Bereich
nachgewiesenen unerwarteten Effektes nicht als

zielgerichtet anzusehen.

Der Beschwerdefihrer hat vorgetragen, dass es sich bei
der in Druckschrift (2) zitierten Passage nicht um die
Offenbarung eines breiteren Bereichs der GrdBenordnung
der Oberflachenstrukturen handele, sondern vielmehr um
einen Hinweis darauf, dass die Oberflachenstrukturen
hinsichtlich ihrer GroRe keinen Einschrankungen
unterliegen. Insbesondere sei kein definierter
GroBenbereich angegeben, aus dem der anspruchsgemale
Bereich von 10 nm bis 100 um ausgewahlt worden sei.
Deshalb seien die Kriterien flur Auswahlerfindungen aus
einem groReren offenbarten Bereich hier nicht anzuwenden.
Da auch die weiteren im Verfahren befindlichen

Druckschriften keinen der nunmehr beanspruchten Stoffe
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offenbarten, sei die Neuheit des Gegenstandes des

urspringlichen Anspruchs 1 anzuerkennen.

Iv. Die zusammen mit der Beschwerdebegrindung vom 2. Marz
2009 eingereichten Hilfsantrdge 1 bis 3 hat der
Beschwerdefithrer wahrend der miindlichen Verhandlung vor
der Kammer am 5. Mai 2011 zurlckgezogen.

V. Der Beschwerdefiihrer hat beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit an die
Erstinstanz zur weiteren Prifung auf Basis seines
Hauptantrages (d.h. der urspriinglichen Anspriche 1 bis 5)
zurlickzuverweisen.

VI. Am Ende der miindlichen Verhandlung wurde die
Entscheidung der Kammer verkilindet.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

Hauptantrag

2. Prioritat (Art. 88 EPU)
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Als Prioritatstag beansprucht die Streitanmeldung den

11. Januar 2001, basierend auf dem Prioritatsdokument

DE 101 00 961.5. Wie bereits in der angefochtenen
Entscheidung ausgefihrt, offenbart dieses Dokument nicht,
dass "die Oberflédchenstrukturen eine GrdébBenordnung im
Bereich von 10 nm bis 100 um aufweisen." Damit ist die
fiir Anspruch 1 der Streitanmeldung beanspruchte

Prioritat vom 11. Januar 2001 nicht giltig, mit der
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Folge, dass als Anmeldedatum der 11. Januar 2002 gilt.
Folglich stellt die am 01. November 2001 verdffentlichte
Druckschrift (2) Stand der Technik im Sinne von Artikel

54 (2) EPU dar.

Neuheit(Artikel 54 EPU)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 betrifft ein Substrat mit
einer mikrostrukturierten Oberfldche, welche mindestens
teilweise ein biokompatibles Polymer, namlich ein
Polyphosphazen der allgemeinen Formel (I) umfasst und
welche Oberfldchenstrukturen in einer GroRenordnung im
Bereich von 10 nm bis 100 pym aufweist (siehe Paragraph

I supra) .

In der angefochtenen Entscheidung wurde in Bezug auf die

Neuheit nur die Druckschrift (2) angezogen.

Druckschrift (2) offenbart ebenfalls ein Substrat,
dessen Oberflache mit einem Polyphosphazen entsprechend
der Formel (I) gemadR Streitanmeldung beschichtet ist.
Das Substrat kann auch mikrostrukturiert sein (Seite 8§,
Zeile 32 bis Seite 9, Zeile 4). Die einzige Offenbarung,
welche sich auf die StrukturgrdBen bezieht, findet sich
in Druckschrift (2) auf Seite 9, Zeilen 5 bis 7 und
lautet: "Bei den StrukturgroBen des Substrates ist man
nicht festgelegt. So kdénnen Strukturen in der
GroBenordnung von Nanometern, Mikrometern oder noch
groBer oder kleiner hergestellt werden". Damit offenbart
die Druckschrift (2) zwar keinen durch spezifische Ober-
und Untergrenzen definierten Bereich, legt aber dennoch
durch den Hinweis auf Strukturen in der Grobenordnung
von Nanometern oder Mikrometern, sowie durch die

Bezeichnung der Substrate als mikrostrukturierte
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Substrate einen auf derartige Mikrostrukturen

beschrankten GroBenbereich fest.

In der angefochtenen Entscheidung wurde zur Beurteilung
der Neuheit das Prinzip der Auswahlerfindung unter
Anwendung der drei Kriterien, die in der Entscheidung

T 198/84 (siehe ABl. EPA 1985, 209, Paragraph 7)
entwickelt wurden, herangezogen. Dieses Prinzip ist
anzuwenden, wenn die Auswahl eines engen Teilbereiches

aus einem groBeren Bereich erfolgt.

Die Passage auf Seite 9, Zeilen 5 bis 7 der Druckschrift
(2) offenbart, dass die StrukturgroBen im Bereich wvon
Nanometern oder Mikrometern liegen. Daher stellt der
spezifische beanspruchte Bereich von 10 nm bis 100 um,
wie in der angefochtenen Entscheidung bereits
festgestellt, eine enge Auswahl dar, die in Ermangelung
von Beispielen in Druckschrift (2) auch als weit
entfernt von den zentralen Ausfuhrungsformen der
Druckschrift (2) zu werten ist. Die ersten beiden
Kriterien, wie in T 198/84 (loc. cit.) definiert, sind
somit erfillt. Das dritte Kriterium, wonach fiir einen
engeren beanspruchten Bereich ein technischer Effekt
nachzuweisen ist, muss fir die Beurteilung der Neuheit
jedoch auber Betracht bleiben, da die Neuheit und die
erfinderische Tatigkeit zwei voneinander getrennte
Erfordernisse der Patentierbarkeit darstellen. Ein
technischer Effekt, der in dem engeren beanspruchten
Bereich auftritt, begrindet nicht die Neuheit eines an
sich bereits neuen Zahlenbereichs, sondern gilt
lediglich als Bestatigung fir die bereits festgestellte
Neuheit dieses engeren beanspruchten Zahlenbereichs. Die
Frage, ob ein technischer Effekt vorhanden ist oder

nicht, bleibt jedoch eine Frage der erfinderischen
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Tatigkeit (siehe T 1233/05, Paragraph 4.4; T 230/07,
Paragraph 4.1.6; beide Entscheidungen nicht
veroffentlicht im ABl1. EPA).

Daher ist die Kammer der Auffassung, dass Druckschrift
(2) fir die Strukturgrdben den nunmehr beanspruchten
definierten Bereich von 10 nm bis 100 pum nicht offenbart
und der Gegenstand des urspringlichen Anspruchs 1 im
Sinne von Artikel 54 EPU neu gegeniiber Druckschrift (2)

ist.

Da der Gegenstand der abhangigen Anspriiche 2 bis 5
lediglich weitere Ausfiihrungsformen des Gegenstandes des
urspringlichen Anspruchs 1 betrifft, ist deren

Gegenstand ebenfalls neu gegeniiber Druckschrift (2).

Zuriuckverweisung (Artikel 111 EPU)

Da das Streitpatent in der Fassung gemadl geltendem
Hauptantrag einzig wegen mangelnder Neuheit gegeniiber
der Druckschrift (2) widerrufen worden ist, die Kammer
indessen die Neuheit des Patentgegenstandes gegeniber
dieser Entgegenhaltung festgestellt hat, ist die
angefochtene Entscheidung aufzuheben. Gleichwohl hat die
Kammer keine Entscheidung in der ganzen Angelegenheit
getroffen, da die Prifungsabteilung zu der Frage der
erfinderischen Tatigkeit noch keine beschwerdefadhige
Entscheidung getroffen hat. Hierzu steht eine
abschlieBende Priifung der ersten Instanz noch aus. Die
Kammer h&lt es daher nicht fir angezeigt, an deren Statt
diese Fragen zu entscheiden, um auch diesbeziiglich dem
Anmelder die Moglichkeit auf eine Beschwerde vor der
zweiten Instanz zu erhalten. Unter diesen Umstanden

verweist die Kammer in Ausiibung ihrer Befugnisse gemal
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Artikel 111 (1) EPU die Angelegenheit zur weiteren

Entscheidung an die Priifungsabteilung zurick.

Entscheitdungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Erstinstanz zur weiteren
Prifung auf Basis des Hauptantrages (d.h. der

urspringlichen Anspriche 1 bis 5) zurickverwiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

C. Eickhoff P. Gryczka
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