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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Das europdische Patent Nr. EP 1 553 984 wurde mit elf

Patentanspriichen erteilt.

Der einzige unabgangige Anspruch des Patents hat den

folgenden Wortlaut:

"l. Verwendung einer widssrigen, physiologisch
kompatiblen L6sung, in welcher ein biokompatibler
Triphenylmethan-Farbstoff geldst ist, zur Herstellung
eines Fidrbemittels zur Anfdrbung der Linsenkapsel eines
Auges oder zur Anfidrbung von aus dem Auge zu entfernen-

den Membranen bei Netzhaut- oder Glaskérperchirurgie.”

Gegen die Erteilung des Patents wurden zweil Einspriiche
eingelegt, wobei als Einspruchsgriinde fehlende Neuheit
und fehlende erfinderische Tatigkeit, unzureichende
Offenbarung und unzuldssige Erweiterung unter

Artikel 100 a), b) und c¢) EPU angefithrt wurden.

In der angefochtenen Entscheidung kam die Einspruchs-
abteilung in der Sache zu dem Ergebnis, dass der
wahrend der mindlichen Verhandlung von der
Patentinhaberin als neuer Hauptantrag vorgelegte

Anspruchssatz nicht in das Verfahren zuzulassen sei.

Der mit Schriftsatz vom 7. Marz 2013 eingereichte bis-
herige Hauptantrag verstoBe gegen Artikel 123 (3) EPU.
Dasselbe gelte flir die Hilfsantrage 1A, 1B, 2A, 2B, 3A,
3B und 4.

Aufgrund des in Anspruch 1 von Hilfsantrag 5 aus

der Beschreibung aufgenommenen Merkmals, wonach der
einzusetzende Farbstoff "keinen Vitalfarbstoff"
darstelle, erfiille dieser Anspruch nicht die Kriterien
von Artikel 84 EPU, da nicht deutlich werde, welche

Farbstoffe unter den Patentanspruch fielen.
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IX.
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Die Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin) legte gegen
diese Entscheidung Beschwerde ein und legte mit der
Beschwerdebegriindung einen neuen Hauptantrag und sieben

Hilfsantrage vor.

Nachdem sie zundchst auf die Beschwerde erwidert hatte,
zog die Einsprechende 1 spater ihren Einspruch zurick

und ist damit nicht mehr am Verfahren beteiligt.

Die Beschwerdegegnerin-Einsprechende 2 teilte lediglich
ihre Absicht mit, an der von der Kammer anberaumten

mindlichen Verhandlung nicht teilzunehmen.

Mit Schriftsatz vom 7. Februar 2017 ersetzte die
Beschwerdefihrerin ihre bisherigen Antrage durch einen
neuen Hauptantrag und die Hilfsantrage 1, 2, 3A, 3B, 4A
und 4B.

In einer Mitteilung gemal Artikel 15(1) VOBK erlauterte
die Kammer ihre vorladufige Einschatzung, unter anderem

im Hinblick auf einen Einwand zur Klarheit (Artikel 84

und 101 (3) EPU) eines negativen Anspruchsmerkmals

betreffend den Farbstoff ("kein Vitalfarbstoff").

Mit Schriftsatz vom 31. Marz 2017 zog die Beschwerde-
fihrerin ihren Hauptantrag sowie die Hilfsantrdge 2, 3B

und 4B zurick.

Eine mindliche Verhandlung fand am 4. April 2017 in
Abwesenheit der ordnungsgemdB geladenen Beschwerde-
gegnerin-Einsprechenden 2 statt. Im Verlauf der
Verhandlung ersetzte die Beschwerdefithrerin den

bisherigen Hilfsantrag 1 durch einen neuen Hauptantrag.
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Der einzige unabhangige Anspruch dieses Antrags lautet

wie folgt:

"l. Verwendung einer widssrigen, physiologisch
kompatiblen Lésung, in welcher ein biokompatibler
Triphenylmethan-Farbstoff, geldst ist, zur Herstellung
eines Fidrbemittels zur Anfdrbung von der aus dem Auge
zu entfernenden Membrana limitans interna bei Netzhaut-
oder Glaskérperchirurgie, wobel der Farbstoff neben
toten Zellen zur Unterscheidung vom lebenden Material

auch die lebenden Zellen einfdrbt."

Die abhadngigen Anspriiche entsprechen den abhangigen

Ansprichen 6 bis 11 des Streitpatents.

Die Argumente der Beschwerdefihrerin lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

a) Der zu verwendende Farbstoff sei durch die Angabe
der chemischen Klasse sowie seiner Eigenschaften im
Hinblick auf die Biokompatibilitat und die
erfindungsgemale Farbewirkung im Sinne wvon

Artikel 84 EPU ausreichend deutlich definiert.

b) Die Einschrankung der anzufarbenden Strukturen auf
die Membrana limitans interna beruhe auf Seite 4,
Zeilen 15 bis 20 und Seite 5, Zeilen 13 bis 17
der verdffentlichten Fassung der Anmeldung
(WO 2004/035091 Al), wahrend die Angabe, dass der
Farbstoff neben toten Zellen zur Unterscheidung
von lebendem Material auch die lebenden Zellen
einfarbe, ihre Grundlage in der Passage auf
Seite 2, Zeile 34 bis Seite 3, Zeile 6 finde.

Wie aus dem Text der Anmeldung hervorgehe, stelle
letzteres Merkmal eine Konkretisierung des zuvor im
Verfahren als unklar beanstandeten Merkmals "kein

Vitalfarbstoff" dar. Somit fihrten die vorgenom-
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menen Anderungen nicht zu einer unzuldssigen

Erweiterung im Sinne von Artikel 123(2) EPU.

c) Weiter bestehe auch kein Anlass zu einem Einwand
unter Artikel 123(3) EPU, da die Anderungen den
Schutzumfang im Vergleich mit den erteilten

Anspruchen einschrankten.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents in gednderter Fassung auf der Basis des
wahrend der mindlichen Verhandlung eingereichten neuen
Hauptantrages oder hilfsweise auf der Basis eines der
mit Schriftsatz vom 7. Februar 2017 als Hilfsantrage 3A

und 4A eingereichten Anspruchssatze.

Die Beschwerdegegnerin-Einsprechende 2 duBerte sich im
Beschwerdeverfahren nicht zur Sache und stellte keine

Antrage.

Entscheidungsgriunde

Neuer Hauptantrag - Anderungen

Die Kammer sieht fiir den vorliegenden Anspruchssatz
keinen Anlass zu Einwdnden unter Artikel 123(2)
oder 123(3) EPU (vgl. hierzu im Sachverhalt
Abschnitt XI.b) und c)).

Was Artikel 123(2) EPU betrifft, so sieht es die Kammer
insbesondere nicht als erforderlich an, das Merkmal,
dass der Farbstoff "keinen Vitalfarbstoff" darstellt,

in den Anspriichen zu nennen.

In der dem Streitpatent zugrundeliegenden Anmeldung

wird der bei der Erfindung zur Anwendung kommende
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Farbstoff unter anderem dadurch charakterisiert, dass
mit ihm neben den toten Zellen zur Unterscheidung vom
lebenden Material auch die lebenden Zellen eingefarbt
werden konnen (vgl. Seite 2, Zeile 34 bis Seite 3,
Zeile 6 der verdffentlichten Fassung der Anmeldung) .
In diesem Zusammenhang wird angegeben, aufgrund eben
dieser Farbewirkung unterscheide sich der erfindungs-
gemal einzusetzende Farbstoff von "herkdmmlichen"
Vitalfarbstoffen (Seite 3, Zeilen 2 bis 3) bzw. er
stelle "keinen Vitalfarbstoff" dar (Seite 2, Zeilen 25
bis 26). Relevant fiir die Beschreibung und Auswahl des
erfindungsgemal einzusetzenden Farbstoffs ist aber die
konkrete Farbewirkung, die nunmehr in Anspruch 1 des
neuen Hauptantrags angegeben ist. Das Merkmal "kein
Vitalfarbstoff" ist daher iberflissig.

Neuer Hauptantrag - Klarheit

Der gemal Anspruch 1 einzusetzende Farbstoff ist im
vorliegenden Anspruch 1 wie auch bereits im erteilten
Anspruch 1 des Streitpatents erstens durch seine
chemische Klasse (Triphenylmethan-Farbstoffe) und
zweitens durch die fir die erfindungsgemale Verwendung

erforderliche Biokompatibilitat definiert.

Drittens wird in Anspruch 1 des vorliegenden Haupt-
antrags die Wirkung des Farbstoffs bzw. Farbemittels
dahingehend definiert, dass sowohl lebende als auch
tote Zellen und speziell die Membrana limitans interna
angefarbt werden. Diese aus der Beschreibung in den
Anspruch aufgenommenen Merkmale filhren nach Ansicht der
Kammer nicht zu einem Mangel an Klarheit, der unter
Artikel 84 und 101 (3) EPU zu beanstanden widre, da ein
Fachmann durchaus in der Lage ware, zu prifen, ob mit
der wassrigen LOsung eines gegebenen Farbstoffs die

Membrana limitans interna angefarbt werden kann und ob
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ein gegebener Farbstoff neben toten auch lebende Zellen
einfarbt (wobei auBerdem technisch nicht ausgeschlossen
ist, dass nach der Einfarbung diese Zellen voneinander

unterscheidbar sind).

Zurlickverweisung

Da die Einspruchsabteilung noch nicht tber die
Einspruchsgriinde unter Artikel 100 a) und 100 b) EPU
entschieden hat, halt es die Kammer im vorliegenden
Fall fiir angebracht, die Angelegenheit zur weiteren
Entscheidung an die Einspruchsabteilung

zuriickzuverweisen (Artikel 111 (1) EPU).
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:
Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur
weiteren Entscheidung auf der Basis des wahrend der
mundlichen Verhandlung eingereichten neuen

Hauptantrages zuriUckverwiesen.

Der Vorsitzende:
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