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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Das Europaische Patent Nr. 2 532 370 wurde mit 13
Ansprichen erteilt. Der Anspruch 1 des Patents lautete

wie folgt:

"l. Wasserbasierte, biokompatible Zubereitung zur
Verwendung bei der chirurgischen Behandlung am Auge,
umfassend das selektive Anfarben der Membrana limitans
interna (ILM) und/oder von epiretinalen Membranen (ERM)
im menschlichen oder tierischen Auge und Entfernen der
gefarbten Membran, enthaltend mindestens einen
Farbstoff, ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus:
Triphenylmethanfarbstoffen, Cyaninfarbstoffen und/oder

Naturfarbstoffen oder deren Mischungen, wobei die

Zubereitung eine Dichte im Bereich wvon 1,01 g/cm3 bis

1,5 g/cm3 aufweist, wobeili zum Einstellen der Dichte
kein Monosaccharid oder reduzierendes Disaccharid

verwendet wird."

Gegen die Erteilung des Patents wurde Einspruch
eingelegt. Als Einspruchsgrinde wurden fehlende Neuheit
und fehlende erfinderische Tatigkeit (Artikel 100 a)
EPU), unzureichende Offenbarung (Artikel 100 b) EPU)
sowie unzuladssige Erweiterung des Inhalts (Artikel 100

c) EPU) angefiihrt.

Die Einspruchsabteilung kam zu der Entscheidung, dass
das Patent in geandertem Umfang auf Basis des ersten
Hilfsantrags die Erfordernisse des EPU erfuillt. Dieser
Entscheidung lagen der am 20. Juni 2018 eingereichte
Hauptantrag (als "Hilfsantrag 7" eingereicht) und ein
in der mindlichen Verhandlung am 25. Juni 2018

eingereichter Hilfsantrag zugrunde. Der Hilfsantrag
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enthielt 7 Anspriiche, wobei die unabhé&ngigen Anspriiche

1 und 7 wie folgt lauteten:

"l. Wasserbasierte, biokompatible Zubereitung zur
Verwendung bei der chirurgischen Behandlung am Auge,
umfassend das selektive Anfarben der Membrana limitans
interna (ILM) und/oder von epiretinalen Membranen (ERM)
im menschlichen oder tierischen Auge und Entfernen der
gefarbten Membran, enthaltend mindestens einen
Farbstoff, ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus:
Triphenylmethanfarbstoffen, wobei die Zubereitung eine
Dichte im Bereich von 1,01 g/cm® bis 1,5 g/cm’
aufweist, wobei zum Einstellen der Dichte kein
Monosaccharid oder reduzierendes Disaccharid verwendet
wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Zubereitung ein
Mittel enthalt, mit dem die Dichte eingestellt wird,
wobeil das Mittel ein neutrales Polymer ist und dass die
Osmolaritat der hergestellten Ldsungen im Bereich von
280-330 mosmol/L liegt."

"7. Wasserbasierte, biokompatible Zubereitung zum in
vivo selektiven Anfédrben der Membrana limitans interna
(ILM) und/oder von epiretinalen Membranen (ERM) im
menschlichen oder tierischen Auge, enthaltend
mindestens einen Triphenylmethanfarbstoff, wobei die
Zubereitung ein Mittel enthalt, mit dem eine Dichte im
Bereich von 1,01 g/cm® bis 1,5 g/cm® eingestellt wird,
und wobei zum Einstellen der Dichte kein Monosaccharid
oder reduzierendes Disaccharid verwendet wird, wobei
das Mittel ein neutrales Polymer ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Osmolaritat der hergestellten

Losungen im Bereich von 280-330 mosmol/L liegt."

Folgende Dokumente wurden inter alia in der

Entscheidung der Einspruchsabteilung zitiert:
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Ad: Water Density at different Temperatures

A5: Video presentation by Martin K. Schmid on the EVRS
congress in Prague (title: "A new Method to Improve the
Application of Dyes on the Retinal Surface Without
Fluid-Air Exchange")

A6: Transcript of the presentation by Martin K. Schmid
A8: Print-outs from the website evrs.eu

A9: Brilliant Peel data sheet

A10: Report Pharmpur P1321, dated 02 March 2013,
"Physical data of blue-colored aqueous Solutions with
polymeric additives"

Al8: WO2004/035091

A20: Lesnik Oberstein, "Improving the staining
characteristics of trypan blue in vitreo-retinal
surgery" - poster; (black and white version)

A21: Lesnik-Oberstein, "Improving the staining
characteristics of trypan blue in vitreo-retinal
surgery" - Abstract 2004

A23: Erklarung von Dr S. Lesnik -Oberstein, 11 June
2013

A39: Report ALCHILIFE RP-131 dated 01 March 2017,
"Rheological properties of staining preparations with
viscoelastics and staining activity thereof"

A49: US2006/0159771

A54: Report ALCHILIFE RP179, dated 16 April 2018

AS8A: Declaration of Martin K. Schmid

A58B: Signed copy of the transcript of the presentation
by Martin K. Schmid

A70: Report ALCHILIFE RP195

F47: Erklarung von Prof. Kirchhof, 6.11.2013

F48: Erkladrung von Prof. Dithmar, 24.10.2013

F49: Erklarung von Prof. Mueller, 28.01.2014

F66: weitere Version des Posters "Improving the
staining characteristics of trypan blue in vitreo-

retinal surgery" (s. A20)
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Die Einspruchsabteilung fiuhrte in ihrer Entscheidung

insbesondere Folgendes aus:

a)

Der Fachmann kénne anhand der Angaben im
Streitpatent und seines allgemeinen Fachwissens
eine Zusammensetzung gemal den Ansprichen

herstellen.

Der Anspruch 1 des Hauptantrags sei gegeniiber A5
und Al8 nicht neu. Die O6ffentliche Zuganglichkeit
von A5 sei glaubhaft belegt worden. A5/A6 sowie Al1S8
offenbarten Zusammensetzungen, die mindestens einen
Farbstoff gemal Anspruch 1 des Hauptantrags
enthalten. Ferner seien alle Mittel der Beispiele
aus Al8 zum Einstellen der Dichte geeignet. A70
belege ferner, dass die besagten Losungen die

beanspruchten Dichtewert und Osmolalitat aufweisen.

Die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 des
Hilfsantrags 1 wurde nicht in Frage gestellt. Der
nachstliegende Stand der Technik sei A5. Der
Gegenstand des Hilfsantrags 1 unterscheide sich von
den Zubereitungen aus A5, indem ein neutrales
Polymer als Mittel zum Einstellen der Dichte
benutzt wurde. Flir diesen Unterschied sei im Patent
kein Effekt gezeigt worden. Die dem Patent
zugrundeliegende Aufgabe liege folglich in der
Bereitstellung alternativer beziglich Dichte und
Osmolaritat vorteilhafter Farbeldsungen. Weder A5
noch die anderen zitierten Dokumente gaben dem
Fachmann Anlass dazu, die Kihlung als Mittel zum
FEinstellen der Dichte aus A5 durch eine chemische
Komponente - noch weniger durch ein neutrales

Polymer - zu ersetzen.
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Die Patentinhaberin (Beschwerdefilthrerin 1) und die
Einsprechende 2 (Beschwerdefiihrerin 2) legten

Beschwerde gegen die obige Entscheidung ein.

Mit der Beschwerdebegriindung vom 30. November 2018
reichte die Beschwerdefiihrerin 1 (Patentinhaberin)
einen Hauptantrag, wobei die Anspriiche denen des
wahrend der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung eingereichten Hauptantrags
entsprachen, sowie 13 Hilfsantrdge ein, wobei der
Hilfsantrag 12 dem im erstinstanzlichen Verfahren

aufrechterhaltenen Hilfsantrag entsprach.

Der Inhalt der Anspriiche, auf denen die vorliegende

Entscheidung basiert, lautet wie folgt:
Der Anspruch 1 des Hauptantrags lautet:

"l. Wasserbasierte, biokompatible Zubereitung zur
Verwendung bei der chirurgischen Behandlung am Auge,
umfassend das selektive Anfarben der Membrana limitans
interna (ILM) und/oder von epiretinalen Membranen (ERM)
im menschlichen oder tierischen Auge und Entfernen der
gefarbten Membran, enthaltend mindestens einen
Farbstoff, ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus:
Triphenylmethanfarbstoffen, Cyaninfarbstoffen und/oder
Naturfarbstoffen oder deren Mischungen, wobei die
Zubereitung eine Dichte im Bereich von 1,01 g/cm® bis
1,5 g/cm® aufweist, wobei zum Einstellen der Dichte
kein Monosaccharid oder reduzierendes Disaccharid
verwendet wird, dadurch gekennzeichnet, dass die
Zubereitung ein Mittel enthdlt, mit dem die Dichte
eingestellt wird, und dass die Osmolaritat der
hergestellten Losungen im Bereich von 280-330 mosmol/L

liegt."



- 6 - T 2456/18

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 10 basiert auf dem
Anspruch 1 des Hauptantrags, wobei die Liste der
Farbstoffe auf "Triphenylmethanfarbstoffen"

eingeschréankt wurde.
Die unabhdngigen Anspriiche des Hilfsantrags 11 lauten:

"l. Wasserbasierte, biokompatible Zubereitung zur
Verwendung bei der chirurgischen Behandlung am Auge,
umfassend das selektive Anfarben der Membrana limitans
interna (ILM) und/oder von epiretinalen Membranen (ERM)
im menschlichen oder tierischen Auge und Entfernen der
gefarbten Membran, enthaltend mindestens einen
Farbstoff, ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus:
Triphenylmethanfarbstoffen, wobei die Zubereitung eine
Dichte im Bereich von 1,01 g/cm® bis 1,5 g/cm’
aufweist, wobei zum Einstellen der Dichte kein
Monosaccharid oder reduzierendes Disaccharid verwendet
wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Zubereitung ein
Mittel enthalt, mit dem die Dichte eingestellt wird,
wobei das Mittel ein nicht-reduzierendes Disaccharid,
ein Polysaccharid, oder ein neutrales Polymer oder eine
Kombination davon ist und dass die Osmolaritat der
hergestellten Losungen im Bereich von 280-330 mosmol/L

liegt."

"7. Wasserbasierte, biokompatible Zubereitung zum in
vivo selektiven Anfadrben der Membrana limitans interna
(ILM) und/oder von epiretinalen Membranen (ERM) im
menschlichen oder tierischen Auge, enthaltend
mindestens einen Triphenylmethanfarbstoff, wobei die
Zubereitung ein Mittel enthalt, mit dem eine Dichte im
Bereich von 1,01 g/cm® bis 1,5 g/cm® eingestellt wird,
und wobei zum Einstellen der Dichte kein Monosaccharid
oder reduzierendes Disaccharid verwendet wird, wobei

das Mittel ein nicht-reduzierendes Disaccharid, ein
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Polysaccharid, oder ein neutrales Polymer oder eine

Kombination davon ist dadurch gekennzeichnet, dass die

Osmolaritat der hergestellten Losungen im Bereich von
280-330 mosmol/L liegt."

Folgende flur die Entscheidung relevanten Beweismittel

wurden von den Parteien im Laufe des

Beschwerdeverfahrens eingereicht:

a)

Seitens der Beschwerdefiihrerin 1 (Patentinhaberin)
mit der Beschwerdebegriindung eingefithrte

Bewelismittel:

F75: Stellungnahme von Prof. Zemann

F76: Ergebnisse Wayback Maschine

Seitens der Beschwerdefiihrerin 2 (Einsprechenden)
mit der Beschwerdebegriindung (A77-A78) bzw. der
Beschwerdeerwiderung (A89A-A89B) eingefiihrte

Beweismittel:

A77: Report ALCHILIFE RP208, dated 16 November
2018, "Experimental test and analysis on staining
solutions according to EXAMPLE 5 and EXAMPLE 6 of
EP2532370"

A78: Report ALCHILIFE RP208 bis, dated 16 November
2018, "Evaluation of Cytotoxicity of some
preparations according to cytotoxicity method of
F68A and the method of IS0O-10993-5"

A89A: Declaration of Paolo Ruzza

A89B: Declaration of Claudio Gatto

Am 11. Oktober 2021 fand die miindliche Verhandlung vor

der Kammer statt.
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Die Beschwerdefilhrerin 1 (Patentinhaberin) beantragte
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des mit
der Beschwerdebegriindung eingereichten Hauptantrags.
Hilfsweise beantragte sie die Aufrechterhaltung des
Patents auf der Grundlage eines der mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Hilfsantrage 1-11,
des von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen
Hilfsantrags (Hilfsantrag 12 im Beschwerdeverfahren)
oder des ebenfalls mit der Beschwerdebegrindung

eingereichten Hilfsantrags 13.

Die Beschwerdefiihrerin 2 (Einsprechende 2) beantragte
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des Patents.

Ferner beantragte sie, die Hilfsantrdge 1-11 und 13

nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Die fiur die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Beschwerdefilthrerin 1 (Patentinhaberin)

lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Der Hauptantrag erfille die Erfordernisse des
Artikels 54 EPU. Das Beweilsmittel A5 war vor dem
effektiven Datum des Streitpatents nicht o6ffentlich
zugdnglich. Ferner waren die Offenbarungen von A5/
A6 und Al8 flr den Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hauptantrags nicht neuheitsschadlich. Mehrere
beanspruchte Merkmale, insbesondere das Dichte
einstellende Mittel und die Osmolaritats- und
Dichtewerte, wurden darin nicht beschrieben und
konnten den weiteren zitierten Dokumenten A9 und

A70 nicht entnommen werden.
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Die Hilfsantrage 1-11 und 13 wurden mit der
Beschwerdebegriindung in direkter Reaktion auf die
Entscheidung der Einspruchsabteilung eingereicht.
Diese hatten nicht frither eingereicht werden
konnen. Insbesondere wurde der beanspruchte
Gegenstand in dem wahrend der mindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
eingereichten ersten Hilfsantrag aus
verfahrensdkonomischen Griinden stark eingeschrankt.
Die Hilfsantrage 1-11 und 13 seien somit ins

Verfahren zuzulassen.

Der Hilfsantrag 10 erfille die Erfordernisse des
Artikels 54 EPU aus denselben Griinden, wie der

Hauptantrag.

Das Streitpatent enthielt eine genaue Anleitung, um
den beanspruchten Gegenstand auszufiithren. Die
seitens der Beschwerdefilhrerin 2 eingereichten
Testergebnisse konnten nicht zweifellos beweisen,
dass der beanspruchte Gegenstand nicht ausfihrbar
war. Der Hilfsantrag 11 erfiille die Erfordernisse
des Artikels 83 EPU.

Der Angriff mangelnder erfinderischer Tatigkeit
ausgehend von A5 in Kombination mit A49 sei
verspatetes Vorbringen und folglich nicht in das

Verfahren zuzulassen.

Das Dokument A20 war vor dem effektiven Datum des

Streitpatents nicht &6ffentlich zuganglich.

Ausgehend von A5 war der Gegenstand der Anspriiche
des Hilfsantrags 11 nicht naheliegend, da der Stand
der Technik keinen Hinweis auf die beanspruchten

Dichte einstellenden Mittel gab. Der Hilfsantrag 11
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erfiille folglich die Erfordernisse des Artikels 56
EPU.

Die flir die vorliegende Entscheidung relevanten

Argumente der Beschwerdefilthrerin 2 (Einsprechenden)

lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a)

Der Anspruch 1 des Hauptantrags war gegeniiber A5/A6
und Al8 im Licht wvon A9 und A70 nicht neu. Die
o0ffentliche Zugédnglichkeit von A5 wurde ferner

belegt.

Die Hilfsantradage 1-11 und 13 seien in Anbetracht
ihrer hohen Anzahl und mangelnden Konvergenz nicht
in das Verfahren zuzulassen. Die Streichung von
Ansprichen in den Hilfsantrédgen 9, 10, 11 und 13
verstoBe ferner gegen der Regel 80 EPU.

Der Hilfsantrag 10 war gegeniilber A5/A6 und Al8 aus

denselben Grinden wie der Hauptantrag nicht neu.

Der Hilfsantrag 11 erfiille die Erfordernisse des
Artikels 83 EPU nicht. Das Streitpatent gab
insbesondere nicht geniigend Information beziiglich
der zu verwendenden Dichte einstellenden Mittel, um
beide beanspruchten Parameter (d.h. Osmolaritat und
Dichte) gleichzeitig zu erfillen. In diesem
Zusammenhang bewies die Nacharbeitung der Beispiele
5-6 des Streitpatents (s. A77-A78), dass selbst die
im Streitpatent beschriebenen L&sungen beide
Parameter nicht erfillten. SchlieBlich fihrte die
in den Anspriichen fehlende Angabe der
Messtemperatur der Dichte, die fliir die Definition
des Parameters wesentlich war, zu einer

unzureichenden Offenbarung.
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e) Der Angriff mangelnder erfinderischer Tatigkeit
ausgehend von A5 in Kombination mit A49 sei in das

Verfahren zuzulassen.

f) A21 und A23 belegten, dass A20 vor dem effektiven
Datum des Streitpatents o6ffentlich zuganglich war.

A20 gehorte somit zum relevanten Stand der Technik.

g) Ausgehend von A5 war der Gegenstand der Anspruche
des Hilfsantrags 11 naheliegend, da A2l einen
Hinweis auf die Verwendung von Methylcellulose als
Dichte einstellendem Mittel gab. Der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hilfsantrags 11 sei folglich nicht

erfinderisch.

Entscheidungsgrinde

Hauptantrag
1. Neuheit

Im Beschwerdeverfahren beanstandete die
Beschwerdefiithrerin 2 die Neuheit des Anspruchs 1 des

Hauptantrags gegeniiber A5/A6 und AlS.
1.2 A5/RA6
1.2.1 Offentliche Zugidnglichkeit

Das Beweismittel A5 ist ein Video (A5-Video) eines
Vortrages, der seinerseits eine von Herrn Martin K.
Schmid produzierte Videoprasentation enthalt. Das
Dokument A6 ist deren schriftliche Transkription. Um
beurteilen zu konnen, ob A5 vor dem effektiven Datum
des Streitpatents &6ffentlich zuganglich gemacht worden

ist und somit tatsédchlich zum Stand der Technik gehdrt
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(Artikel 54 (2) EPU), muss zundchst festgestellt werden
wann und wie das A5-Video der Offentlichkeit zugdnglich

gemacht worden ist.

Laut Beschwerdefilthrerin 2 stellt das A5-Video die
Aufzeichnung des anlasslich des 8. European
Vitreoretinal Society (EVRS) Kongresses von Herrn
Martin K. Schmid gehaltenen Vortrags dar. Aus dem
Ausdruck der EVRS Kongress Internetseite (A8) ist zu
entnehmen, dass Herr Martin K. Schmid am 8. September
2008 einen Vortrag hielt (s. Kongressprogramm) und dass
ein Video ("A8-Video") mit gleichem Titel am 1. Oktober
2008 auf der besagten Internetseite durch Herrn Martin
K. Schmid zuganglich gemacht worden ist (s. A8 "posted
on Oct 1, 2008"). Offenbarungen im Internet gelten ab
dem Zeitpunkt als o6ffentlich zuganglich, zu dem sie
online veroffentlicht werden. Grundsatzlich gilt, dass
nach Abwagen der Wahrscheinlichkeit beurteilt werden
muss, ob die Dokumente zum Stand der Technik gehoren.
Folglich ist es im vorliegenden Fall glaubhaft, dass
das A8-Video am 1. Oktober 2008 offentlich zuganglich
war. Angesichts des Titels des A8-Videos, des darunter
stehenden Kongressprogramms sowie der Erklarung von
Herrn Martin K. Schmid (s. A58A) und in Abwesenheit wvon
Gegenbeweisen hadlt es die Kammer ferner fir glaubhaft,
dass das A8-Video tatsachlich das Ab5-Video ist.

In diesem Zusammenhang argumentierte die
Beschwerdefihrerin 1, dass die besagte Internetseite
laut "Wayback Maschine" Ergebnissen erstmals in 2013
aufrufbar gewesen sei (s. F76), so dass das A8-Video
vor 2013 nicht o6ffentlich zuganglich gewesen sei. Die
Kammer kann sich dieser Meinung nicht anschlieBen. Wie
in der 9. Auflage der Rechtssprechung der
Beschwerdekammern I.C.3.2.3 c¢) (ii) aufgefihrt, ist es

"die anerkannte Politik des Internet-Archivs "Wayback



L2,

- 13 - T 2456/18

Maschine", das Internet zu durchsuchen und die
durchsuchten Seiten zu archivieren". Es ist daher
allgemeines Wissen, dass trotz einem sehr hohen
Datenvolumen das Archiv eine unvollstandige Sammlung
vorheriger Internetseiten bleibt. Demzufolge erlaubt
ein dank Wayback-Maschine erhaltenes Datum in der Regel
glaubhaft zu schlieBen, dass die recherchierte
Internetseite tatsdchlich mindestens zu diesem
Zeitpunkt aufrufbar war. Es kann daraus aber nicht
abschlieBend abgeleitet werden, dass die Internetseite
nicht bereits friher aufrufbar war und einfach noch

nicht vom Archiv durchsucht wurde.

SchlieRlich ist das Argument der Beschwerdefiihrerin 1,
dass A5 eine kurzweilige Prasentation von Information
sei und demzufolge Unklarheit beziiglich der vom Zuhorer
aufgenommenen Information bestehe, nicht iberzeugend.
Die Kammer merkt an, dass im vorliegenden Fall das A5-
Video an sich als Stand der Technik zu betrachten ist.
Die Offenbarung in diesem Video ist klar und eindeutig.
Die Erklarung von Herrn Martin K. Schmid (s. A58A) wird
folglich nicht als Beweis flur den in A5 tatsachlich

offenbarten Inhalt herangezogen.

Demzufolge kommt die Kammer zum Schluss, dass nach
Abwédgen der Wahrscheinlichkeit das A5-Video auf der
Internetseite aus A8 am 1. Oktober 2008, d.h. vor dem
Anmeldetag des vorliegenden Patents, o6ffentlich

zuganglich gemacht worden ist.

Of fenbarung von A5/A6

A5 betrifft Methoden zum Anfarben der Membrana limitans
interna wahrend einer Makulachirurgie. Farbeldsungen
werden durch Herunterkiihlen schwerer gemacht, um somit

dank Absinken des Farbemittels ein effizienteres
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Anfarben zu erzielen. Unter anderem wird die Verwendung
einer gekithlten Brilliant Peel® L&sung als effizient

beschrieben (s. Absatz 1.6 von A6).

Laut dem Datenblatt von Brilliant Peel® (A9) weist die
besagte Losung eine Osmolaritdat von 306 mOsm/kg auf und
enthdalt folgende Bestandteile:

(i) Brilliant Blue G, d.h. einen Triphenylmethan-
farbstoff,

(ii) Phosphatpuffer (NaHPO4.2H20 und NaHyPO4.2H20), und
(1ii) Natriumchlorid.

Die Kammer sieht folglich keinen Anlass zu bezweifeln,
dass das in A5 benutzte Brilliant Peel® Produkt die in
A9 beschriebene Zusammensetzung aufweist.

Die Kammer ist der Auffassung, dass die neben dem
Farbstoff enthaltenen Substanzen (ii) und (iii) als
Dichte einstellende Mittel betrachtet werden konnen.
Das Streitpatent gibt in der Tat keine spezifische
Definition des Dichte einstellenden Mittels an. Dieses
soll lediglich biokompatibel, d.h. nicht toxisch, mit
Wasser homogen vermischbar und mit dem benutzten
Farbstoff kompatibel sein (s. Absatz [0027]). Eine
Mindestdichte wird insbesondere nicht festgelegt. Die
Substanzen (ii) und (iii) erfillen daher die in dem

Streitpatent bestimmten Kriterien.

Nach Meinung der Beschwerdefilthrerin 1 konne ferner
nicht davon ausgegangen werden, dass die
Zusammensetzung des kommerziellen Produkts Brilliant
Peel® zum Zeitpunkt des Erstellens des Videos der in A9
beschriebenen Zusammensetzung tatsdchlich entspricht.
Die Zusammensetzung des kommerziellen Produkts kdénnten
zwischen dem Erstellen des Videos und der
Verdffentlichung von A9 gedndert worden sein. Die
Beschwerdefihrerin 1 hat jedoch keine nachpriifbaren

Fakten zur Untermauerung ihres Argumentes vorgebracht.
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Die Brilliant Peel® LOsung deren Verwendung in A5
erwahnt wird, erfillt folglich alle im vorliegenden
Anspruch 1 definierten strukturellen Merkmale (d.h.
wasserbasierte, biokompatible Zubereitung enthaltend
einen Triphenylmethanfarbstoff, kein Monosaccharid oder
reduzierendes Disaccharid, ein Dichte einstellendes

Mittel) sowie den beanspruchten Osmolaritatswert.

Offenbarung von AlS8

Al8 betrifft die Herstellung von Farbemittel flur die
Visualisierung von Zellen, insbesondere von trennenden
Membranen im Auge, z. B. zur Entfernung der Membrana
limitans interna (s. Seite 5 Zeilen 13-17). AlS8
offenbart in den Beispielen 1 und 3 Zusammensetzungen,
die folgende Bestandteile enthalten:

(i) Patent Blue V, d.h. einen Triphenylmethanfarbstoff,
(1ii) Phosphatpuffer (Nay,HPO4.2H,0O und NaH,PO4.2H,0) oder
Citratpuffer (CgHsNaz07.2H20), und

(1ii) Natriumchlorid.

Aus denselben Grunden wie fiur die Farbeldsung aus A5
ist die Kammer der Auffassung (s. Punkt 1.2.2), dass
die Substanzen (ii) und (iii) als Dichte einstellende

Mittel betrachtet werden kdnnen.

Die Farbeldsungen der Beispiele 1 und 3 von AlS8
erfillen folglich alle im vorliegenden Anspruch 1
definierten strukturellen Merkmale (d.h.
wasserbasierte, biokompatible Zubereitung enthaltend
einen Triphenylmethanfarbstoff, kein Monosaccharid oder
reduzierendes Disaccharid, ein Dichte einstellendes
Mittel).

Beanspruchte Parameter (Osmolaritdat und Dichte)



4.
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Weder A9 noch A5 geben jedoch die Dichte der Brilliant
Peel® LOsung an. Diese Zusammensetzung wurde von der
Beschwerdefihrerin 2 nachgearbeitet, und ihre Dichte
bei verschiedenen Temperaturen sowie ihre Osmolaritat
wurden gemessen (s. A70 Tabelle 4 und Tabelle 7). Nach
Aufrunden der Dichtewerte fallen alle Werte unter die

beanspruchten Bereiche.

Al8 offenbart ebenfalls weder die Osmolaritat noch die
Dichte der Farbeldsungen aus den Beispielen 1 und 3.
Diese Zusammensetzungen wurden von der
Beschwerdefihrerin 2 ebenfalls nachgearbeitet und ihre
Dichte bei verschiedenen Temperaturen sowie ihre
Osmolaritat wurden gemessen (s. A70, Tabellen 1-2 und
Tabelle 5). Nach Aufrunden fallen die Dichtewerte bei
15°C und 20°C unter den beanspruchten Bereich. Die

Osmolaritdtswerte fallen in den beanspruchten Bereich.

Gleichwertigkeit der Losungen aus A5/A18 und A70

Die Beschwerdefihrerin 1 argumentierte, dass die in A70
hergestellten Losungen den Losungen aus A5 und Al8 aus
folgenden Grinden nicht gleichen:

(i) Die Temperatur, unter der die Brilliant Peel®
Losung verwendet wird, sei in A5 nicht angegeben.

(1i) Al8 beschreibe nicht, welche Inhaltsstoffe die
Losungen aus Beispielen 1 und 3 beinhalten.
Insbesondere sei nicht beschrieben, welches Patentblau

V Salz verwendet wurde.

Die Kammer merkt generell an, dass die in A70
nachgearbeiteten Lo&sungen die in Beispielen 1 und 3 aus
Al8 bzw. die in A9 (Brilliant Peel®) beschriebenen

Bestandteile in den beschriebenen Mengen beinhalten.
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Was Punkt (i) anbelangt, wurde in A5 eine "gekihlte"
Brilliant Peel® L&sung verwendet. Zwar wird die
Temperatur, bei der die L&sung in A5 verwendet wurde
nicht spezifisch offenbart, es kann jedoch direkt und
eindeutig abgeleitet werden, dass diese geringer als
die Raumtemperatur ist. In A70 wurde die Dichte der
Brilliant Peel® LOsung bei +4°C, + 9°C, +13°C, +15°C,
+21°C und +23 °C gemessen. Wie in A5 erklart, wird die
Dichte einer L&sung mit sinkender Temperatur hoher.
Wenn der Dichtewert flir alle Losungen des in A70
getesteten Panels erfiillt ist, muss dieser demzufolge

allgemein auch in A5 erfillt sein.

Hinsichtlich des Punktes (ii) wurden die in A70
nachgearbeiteten Losungen mit dem in Al8 bevorzugten
Patentblue V Salz, d.h. Kalzium Salz, hergestellt. Wie
seitens der Beschwerdefilthrerin 1 ausgefihrt, sind zwei
Salze flir Patentblue V bekannt (Kalzium und Natrium).
Die Beschwerdefihrerin 1 trug jedoch keine Erklarung
dafir vor, inwiefern die Verwendung von Kalzium Salz
oder Natrium Salz zu wesentlich unterschiedlichen
Ergebnissen bzgl. des Dichtewertes fithren sollte.
Folglich werden die in A70 nachgearbeiteten L&sungen
als reprasentativ fir die in den Beispielen 1 und 3 der

Al8 offenbarten LOsungen betrachtet.

Aufrunden der Dichtewerte

Der Dichtewert ist im vorliegenden Anspruch 1 mit 2
Nachkommastellen definiert, wahrend in A70 die
gemessenen Dichtewerte mit 4 Nachkommastellen und die
Messunsicherheit mit 5 Nachkommastellen angegeben sind.
Um diese unterschiedlich genau ausgedriickten
Dichtewerte vergleichen zu kdnnen, erscheint ein

Aufrunden erforderlich. Ein Aufrunden experimenteller
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Werte zu Vergleichszwecken scheint in der Regel die

ibliche Vorgehensweise zu sein (s. A89A-A89B).

In diesem Zusammenhang argumentierte die
Beschwerdefiihrerin 1, dass ein Aufrunden der in A70
offenbarten Werte wissenschaftlich nicht korrekt sei
(s. F75). Ferner offenbare das Patent nicht nur einen
absoluten Dichtewert (l.Ol—l.5g/cm3) sondern auch einen
Mindestabstand (0.01 g/cm3) in Bezug auf Wasser (s.
Absatz [0033]). Dank diesem zusadtzlichen Merkmal sei es
moglich, bei einer gewissen Temperatur ausgehend wvom
Dichtewert des Wassers den minimalen erforderlichen
Dichtewert der beanspruchten Losungen zu kalkulieren.
Dies hat die Beschwerdefithrerin 1 anhand der Daten in
A4 auch getan und kommt somit zum Schluss, dass

3

Losungen mit Dichtewerten bis 1.007 g/cm” Gegenstand

der Anspriche sind. Laut Beschwerdefithrerin 1 falle aus
diesem Grund das Beispiel 6 (l.OO7g/cm3) des
Streitpatents unter den Umfang der Anspriiche, die in
A70 nachgearbeiteten Losungen, insofern sie dem Stand

der Technik entsprechen, hingegen nicht.

Diese Argumentation ist nicht idberzeugend. Der besagte
Mindestabstand ist kein Merkmal der Anspriiche, die
ohnehin einen absoluten Dichtewert klar definieren. Das
Heranziehen der Beschreibung, um diesen Dichtewert
ferner zu definieren, ist folglich nicht erforderlich.
Da die Dichtewerte in den Beispielen des Streitpatents
selbst mit 3 Nachkommastellen angegeben sind (d.h. mehr
Kommastellen als in den Ansprichen), sind die
beanspruchten Werte als Grenzwerte zu verstehen, die
bewusst weniger genau als die in den Beispielen des
Streitpatents gemessenen Werte ausgedriickt sind. Hierzu
wird noch angemerkt, dass die Beschwerdefithrerin 1
selber ihre Kalkulation auf aufgerundete Werte aus A4

basiert, um einen Vergleich mit den Patentbeispielen zu
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ermdglichen. SchlieBlich betrifft F75 nicht die Frage
des Rundens im Zusammenhang mit dem Vergleich zu
weniger genau definierten Werten, sondern die
Auswirkung des Aufrundens auf die Relevanz der
experimentellen Werte in A70. Im vorliegenden Fall
dient das gemal den geltenden mathematischen Regeln
Angleichen der Werte lediglich Vergleichszwecken und
wirkt sich auf die in A70 offenbarten Dichtewerte nicht

aus.

1.5 Die Kammer kommt somit zum Schluss, dass A5 und AlS8
Farbeldsungen zur Anwendung am Auge, die
anspruchsgemale Farbemittel und Dichte einstellende
Mittel enthalten und die beanspruchten Osmolaritats-
sowie Dichte-Werte bei einer der Anwendung
entsprechenden Temperatur erfillen, offenbaren. Der
Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags ist folglich
nicht neu gegentber A5/A6 und Al8 (Artikel 54 EPU).

Zulassung der Hilfsantrdge

2. Die Hilfsantrdage 1-11 und 13 wurden von der
Beschwerdefihrerin 1 mit ihrer Beschwerdebegriindung am
30. November 2018 eingereicht. Thre Zulassung ist
folglich gemaB Artikel 12 (4) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern 2007 (VOBK 2007) zu beurteilen
(Artikel 25 (2) VOBK 2020).

3. Hilfsantrage 1-9

3.1 Die grundsatzliche Frage beziiglich der Zulassung der
Hilfsantrdage 1-9 ist weniger das seitens der
Beschwerdefiihrerin 2 vorgebrachte Thema der Divergenz,
sondern die Frage der moglichen friheren Einreichung
der Hilfsantrage. Artikel 12 (4) VOBK 2007 stellt es

ins Ermessen der Kammer, Antrage nicht zuzulassen, die
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bereits im erstinstanzlichen Verfahren hatten
vorgebracht bzw. aufrechterhalten werden sollen.
Hintergrund des Artikels 12 (4) VOBK 2007 ist das Ziel,
dass Antrage zunachst von der Einspruchsabteilung
beurteilt werden sollen, bevor dann die
Beschwerdekammer als zweite Instanz Uber die
Entscheidung der Einspruchsabteilung urteilt. Auf der
anderen Seite soll einer Partei auch die Moglichkeit
offengehalten werden, auf eventuelle erst durch die
Entscheidung deutlich gewordene Punkte zu reagieren.
Der Streitstoff in zweiter Instanz kann folglich von

den Beteiligten nur eingeschrankt geandert werden.

Im vorliegenden Fall entsprechen die Hilfsantrage 1-6
den im Einspruchsverfahren eingereichten Hilfsantragen
2A-2C sowie 3C-3E, wobei das Merkmal der Osmolaritéat
hinzugefigt wurde. Dieses Merkmal wurde von der
Beschwerdefihrerin 1 bereits im Einspruchsverfahren als
niitzliche Anderung erachtet, da es im Hauptantrag
(urspringlich als Hilfsantrag 7 eingereicht) sowie im
wahrend der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrag (d.h. dem
jetzigen Hilfsantrag 12) hinzugefigt worden war. Die
vorliegenden Hilfsantrdge 1-6 hatten folglich bereits
im Einspruchsverfahren gestellt werden missen. Dies
schien auch die urspringliche Absicht der
Beschwerdefilhrerin 1 gewesen zu sein (s. Protokoll der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
Seite 1, 2. Abschnitt: "Vielmehr gibt die
Patentinhaberin ihre Bereitschaft zu verstehen, diese
Antrage" (d.h. Hilfsantradge 1-6) "gegebenenfalls mit
den gleichen Einschrédnkungen wie im Hilfsantrag 7
anzupassen"). Stattdessen wurden wesentliche Merkmale
dieser Anspriche dadurch aufgegeben, dass die
Hilfsantrdage 2A-C und 3C-E im Einspruchsverfahren nicht

weiterverfolgt wurden, da der 7. Hilfsantrag zum
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Hauptantrag wurde und anschlieRBend ein neuer weiter
eingeschrankter Hilfsantrag als erster Hilfsantrag

eingereicht wurde.

Die vorliegenden Hilfsantrage 7-9 beinhalten jeweils
unabhdngige Anspriiche bzw. Anspriiche auf ein Kit, die
in dem wahrend der miindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrag bereits
gestrichen waren. Mit dem Einreichen des Hilfsantrags
wahrend der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung (d.h. der jetzige Hilfsantrag 12)
hat die Beschwerdefilhrerin 1 sich auf die geringere
Zahl von Ansprichen beschrankt und dadurch eine
Entscheidung der Einspruchsabteilung beziiglich der
besagten Anspriiche vermieden. Die Beschwerdefiithrerin 1
hat somit bewusst eine verfahrensleitende Handlung
vorgenommen, die fliir das weitere Verfahren
richtungsbestimmend war und in ihrer alleinigen
Verantwortung stand. Die Hilfsantrage 7, 8 und 9 hatten
also auch im Einspruchsverfahren gestellt werden

sollen.

In Erwiderung auf die in der miindlichen Verhandlung
erdrterte Frage der mdglichen fritheren Einreichung der
vorliegenden Hilfsantrdge argumentierte die
Beschwerdefiithrerin 1, dass die Einreichung eines stark
eingeschrankten Hilfsantrags wadhrend der mindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung durch
verfahrensdkonomische Griinde in Anbetracht der spaten
Uhrzeit bedingt war. AuBerdem wiirden die in den
vorliegenden Hilfsantradgen durchgefithrten Anderungen
der gleichen Linie folgen wie die in dem vor der
Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrag
durchgefithrten Anderungen. Diese Argumente sind nicht
Uberzeugend, da sie fir die Beurteilung der Zulassung
gemal Artikel 12 (4) VOBK 2007, wie oben detailliert
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(s. Punkte 3.1-3.3), nicht von Bedeutung sind. Die
Kammer bemerkt der Vollstdndigkeit halber, dass laut
Protokoll der miindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung der Hilfsantrag unmittelbar nach
Verkiindung der Meinung der Einspruchsabteilung
bezliglich der fehlenden Neuheit des Hauptantrags um 14
Uhr 39 eingereicht wurde (s. Seite 4 des Protokolls),

so dass ein Zeitdruck nicht erkennbar ist.

Die Hilfsantrage 1-9 werden somit nicht in das
Verfahren zugelassen (Artikel 12 (4) VOBK 2007).

Hilfsantradge 10, 11 und 13

Die Beschwerdefiihrerin 2 bemangelte allgemein die
fehlende Konvergenz innerhalb der Hilfsantrage. Wahrend
der mindlichen Verhandlung argumentierte sie ferner,
dass die Hilfsantrage 10, 11 und 13 die Erfordernisse
der Regel 80 EPU nicht erfillten, weil in diesen
Streichungen von Anspriichen durchgefihrt worden waren,

die durch keinen Einspruchsgrund veranlasst waren.

Die vorliegenden Hilfsantrage 10, 11 und 13 wurden in
Reaktion auf die Entscheidung der Beschwerdekammer
bzgl. der mangelnden Neuheit des Hauptantrages
eingereicht. Eine klare Struktur ist innerhalb dieser
Hilfsantrédge ferner erkennbar (gleiche Einschréankung
des Farbemittels und konvergente Einschrédnkung des
Dichte einstellenden Mittels). AuBerdem sieht Regel 80
EPU vor, dass Patentanspriiche gedndert werden koénnen,
soweit die Anderungen durch einen Einspruchsgrund nach
Artikel 100 EPU veranlasst sind, auch wenn dieser vom
Einsprechenden nicht geltend gemacht worden ist. Die
vorliegenden Einschrankungen von Anspruchssatzen,
insbesondere durch die Streichung von gesamten

Ansprichen, kann per se als ein ernsthafter Versuch
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gewertet werden, einem Einspruchsgrund zu begegnen, und

ist folglich gemaB Regel 80 EPU formal zulé&ssig.

4.3 SchlieRlich wurden die Anspriiche, die in dem wahrend
der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
eingereichten Hilfsantrag gestrichen waren, in den
vorliegenden Hilfsantragen 10, 11 und 13 ebenfalls
gestrichen. Die unter Punkt 3.3 ausgefihrte
Argumentation trifft folglich auf diese Hilfsantrage

nicht zu.

4.4 Laut Erachtens der Kammer stellen die Hilfsantrage 10,
11 und 13 eine berechtigte und direkte Erwiderung auf

die erstinstanzliche Entscheidung dar.

4.5 Die Kammer sieht daher keinen Grund, ihr Ermessen gemal
Artikel 12 (4) VOBK 2007, die Hilfsantrage 10, 11 und
13 aus dem Beschwerdeverfahren auszuschlielen,
auszuliben. Die Hilfsantrdage 10, 11 und 13 sind daher

Teil des Beschwerdeverfahrens.

Hilfsantrag 10

5. Neuheit

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 10 unterscheidet sich
vom Anspruch 1 des Hauptantrags, indem der Farbstoff
auf Triphenylmethanfarbstoffe limitiert wurde. Da die
gegen Neuheit zitierten Zusammensetzungen aus A5/A6 und
Al8 jeweils einen Triphenylmethanfarbstoff enthalten
(Brilliant Blue G in A5/A6 und Patent Blue V in Al8),
ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 10
gegeniiber A5/A6 und Al8 (Artikel 54 EPU) aus den
gleichen Griinden wie flir den Hauptantrag angegeben (s.
Punkt 1.) ebenfalls nicht neu.



- 24 - T 2456/18

Hilfsantrag 11

6. Anderungen

6.1 Hilfsantrag 11 basiert auf dem Hauptantrag, wobei:
- das Dichte einstellende Mittel durch Einfihrung des
auf urspringlicher Seite 5 offenbarten Merkmals "ein
nicht-reduzierendes Disaccharid, ein Polysaccharid,
oder ein neutrales Polymer oder eine Kombination davon"
eingeschrankt wurde, und
- der Farbstoff durch Streichungen auf einen
Triphenylmethanfarbstoff eingeschrankt wurde. Die
gleichen Anderungen wurden im unabhangigen Anspruch 7

des Hilfsantrags 11 ebenfalls vorgenommen.

6.2 Die Beschwerdefiilhrerin 2 erhob keine Einwdnde unter
Artikel 123 (2) und 123 (3) EPU. Die Kammer betrachtet
die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und 123 (3) EPU
fir den Hilfsantrag 11 als erfullt.

7. Neuheit

7.1 Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 11 unterscheidet sich
vom Anspruch 1 des Hilfsantrags 10, indem das Dichte
einstellende Mittel als ein "nicht-reduzierendes
Disaccharid, ein Polysaccharid, oder ein neutrales
Polymer oder eine Kombination davon" definiert wurde.
Die gleiche Anderung wurde im unabhdngigen Anspruch 7

des Hilfsantrags 11 ebenfalls vorgenommen.
7.2 Die Beschwerdefihrerin 2 erhob keine Einwadnde unter
Artikel 54 EPU. Die Kammer betrachtet die Erfordernisse

des Artikels 54 EPU fiur den Hilfsantrag 11 als erfullt.

8. Ausreichende Offenbarung
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Die unabhangigen Anspriiche des Hilfsantrags 11 beziehen
sich auf eine wasserbasierte biokompatible
Zusammensetzung zur chirurgischen/in vivo Verwendung am
Auge enthaltend mindestens einen Triphenylmethan-
farbstoff und ein Dichte einstellendes Mittel
ausgewahlt aus einem nicht-reduzierenden Disaccharid,
einem Polysaccharid, oder einem neutralen Polymer oder
einer Kombination davon, wobei die Zusammensetzung eine

gewisse Dichte und eine gewisse Osmolaritat aufweist.

Die Ausfiihrung der chirurgischen/in vivo Verwendung am
Auge durch selektives Anfarben der Membrana limitans
interna (ILM) und/oder von epiretinalen Membranen (ERM)

wurde im Beschwerdeverfahren nicht bestritten.

Die beanspruchte Zusammensetzung an sich wurde durch
folgende Merkmale definiert:

(i) wesentliche chemische Bestandteile (d.h. Wasser,
Farbstoff, Dichte einstellendes Mittel),

(ii) das funktionelle Merkmal "biokompatibel", und
(1ii) zwei Parameter, namlich bestimmte Dichte und

Osmolaritat.

Die Tatsache, dass der Fachmann eine die beanspruchten
wesentlichen chemischen Bestandteile (Merkmal (1))
enthaltende L&sung herstellen kann, wurde nicht in

Frage gestellt.

Beziiglich des funktionellen Merkmals

"biokompatibel" (Merkmal (ii)) brachte die
Beschwerdefiithrerin 2 im Beschwerdeverfahren lediglich
vor, dass es sich dabei um einen Wunsch handelte, ohne
die Mittel zu dessen Erfiillung zu offenbaren. Die
Kammer bemerkt, dass seitens der Beschwerdefiihrerin 2
jedoch kein Beweis dafiir vorgelegt wurde, dass eine

biokompatible L&sung gemdl den Anspriichen nicht
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vorbereitet werden konnte. Die Kammer teilt folglich
die Meinung der Einspruchsabteilung, dass der Fachmann
ohne unzumutbaren Aufwand die Art und Menge der
Bestandteile, die das Erfordernis der Biokompatibilitat

erfillen wirden, bestimmen kdnnte.

Hinsichtlich der Erzielung der beanspruchten
Parameterwerte (Merkmal (iii)), insbesondere des
Osmolaritatswertes, bemerkt die Kammer, dass eine
allgemeine Beschreibung zusammen mit spezifischen
Beispielen der beanspruchten wesentlichen Bestandteile
sowie zusatzlicher geeigneter Komponenten im
Streitpatent offenbart wird (s. Absatze [0026]-[0027],
[0029]-[0031] und [0034]-[0039]). Das Streitpatent
lehrt ferner, die Menge des Dichte einstellenden
Mittels zu andern, um die beanspruchte Dichte zu
erzielen (s. Absatz [0032]). Mehrere
Zusammensetzungsbeispiele mit verschiedenen
anspruchsgeméflen Dichte einstellenden Mitteln, die alle
die beanspruchte Dichte erzielen, werden ebenfalls
beschrieben (s. Beispiele 1-2 und 5-6). Die
ZweckmaBigkeit, die Osmolaritat einzustellen, wird
auBerdem im Absatz [0027] besprochen. In den Beispielen
wurde aber die Osmolaritat der Losungen nicht
angegeben. Die Kammer ist jedoch der Meinung, dass es
dem Fachmann moéglich erscheint, durch routinemaRige
Arbeiten und Versuche festzustellen, ob eine gewisse
Losung die beanspruchte Osmolaritat aufweist oder
nicht, und gegebenenfalls die Art und/oder die Menge
des Dichte einstellenden Mittels anzupassen.
SchlieRBlich verwies die Beschwerdefihrerin 1 wahrend
der mindlichen Verhandlung auf A39 und Al0. Die Kammer
bemerkt, dass anspruchsgemalBe Losungen aus A39 (s.
Tabellen 4-5 auf Seiten 6-7, Losungen mit BBG und HAIL,
HPMC1 oder HPMC2) und AlO0 (s. Tabelle 4, L&sung Nummer
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19) die beanspruchten Dichte- und Osmolaritdtswerte

erfillen.

Die Kammer kommt somit zum Schluss, dass der Fachmann
den Gegenstand der Anspriiche des Hilfsantrags 11 anhand
der Angaben im Streitpatent und durch routinemaRige

Arbeiten und Versuche durchfiihren kann.

Beziiglich der Argumente der Beschwerdefiihrerin 2 wird

Folgendes bemerkt:

Die Beschwerdefiihrerin 2 argumentierte, dass das
Streitpatent nicht geniigend Information beziiglich der
zu verwendenden Dichte einstellenden Mittel geben
wlilrde. Die Beschwerdefiihrerin 2 hat Losungen gemal den
Beispielen 5-6 des Streitpatents nachgearbeitet und
deren Osmolaritat gemessen (siehe A77, Tabelle auf
Seite 6 und A78, Tabelle 2). Da diese den beanspruchten
Wert nicht erfiillen, kam die Beschwerdefiihrerin 2 zum
Schluss, dass der Gegenstand des vorliegenden
Hilfsantrags nicht ausfiihrbar sei. Wahrend der
mindlichen Verhandlung wies die Beschwerdefilthrerin 2
ferner auf A54 hin, insbesondere auf die Tabelle auf
Seite 6 und die Ergebnisse beziiglich Ld&sungen mit
Sacchariden. Die Beschwerdefilhrerin 2 argumentierte,
dass die Osmolaritat der besagten Losungen so weit wvon
dem beanspruchten Bereich entfernt seien, dass, um die
Osmolaritat anzupassen, die Dichte zwangslaufig nicht
mehr im beanspruchten Bereich liegen wiirde. Laut der
Meinung der Beschwerdefiihrerin, konnten Ldsungen, die
die beanspruchte Dichte und Osmolaritat aufweisen,
anhand der Lehre des Streitpatents nicht hergestellt
werden. Der Umfang der Anspriiche entspreche somit nicht

der Lehre des Streitpatents.
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Diese Argumentation ist jedoch aus folgenden Griinden

nicht dberzeugend:

a)

Wie seitens der Beschwerdefiihrerin 1 ausgefilhrt,
zeigt A77 bezliglich der Osmolaritat im Fall des PVP
als Dichte einstellenden Mittels (d.h. gemaB
Beispiel 5 des Streitpatents) eigentlich einen
klaren Trend: je hoher das Molekulargewicht der
PVP, desto geringer die Osmolaritat der Losung. Der
Fachmann hatte folglich anhand routinemaliger
Versuche festgestellt, dass PVP mit einem hdheren

Molekulargewicht verwendet werden soll.

Der Osmolaritatswert fir die Methylcellulose
enthaltende Losung (d.h. gema@B Beispiel 6 des
Streitpatents) in A77 liegt bei 333+/-1.5 mOsm/1,
d.h. er liegt eigentlich zwischen 331.5 mOsm/1 und
334.5 mOsm/1. Der beanspruchte Wert geht hingegen
bis maximal 330 mOsm/1. Beide Werte liegen folglich
nah aneinander. Hinzu kommt noch, dass der
ebenfalls seitens der Beschwerdefihrerin 2 in A78
unter identischen Bedingungen gemessene
Osmolaritadtswert fur die offenbar identische Losung
(gleiche Referenznummer wie in A77) bei 380+/-1.0
mOsm/1 liegt. Der erhebliche Unterschied
(jedenfalls grdoBer als die Genauigkeitsspanne)
zwischen den Werten aus A77 und A78 stellt die
Glaubwiirdigkeit der Ergebnisse aus A77 und A78 in
Frage. Demzufolge ist es zumindest zweifelhaft,
dass eine L&6sung gemal Beispiel 6 nicht dem

Gegenstand des Hauptantrags entspricht.

Die Tatsache, dass einzelne Beispiele die
beanspruchten Werte nicht erfiillen bedeutet nicht
zwangslaufig, dass der beanspruchte Gegenstand

nicht ausfihrbar ist. In diesem Zusammenhang merkt
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die Kammer an, dass das Argument der
Beschwerdefiihrerin 2 beziiglich der L&sungen aus Ab4

experimentell nicht belegt wurde.

Den seitens der Beschwerdefilthrerin 2 eingereichten
Testergebnissen kann folglich nicht entnommen werden,
dass der Fachmann den Gegenstand des vorliegenden

Hilfsantrags nicht hédtte ausfihren konnen.

Wahrend der miindlichen Verhandlung brachte die
Beschwerdefiithrerin 2 das weitere Argument vor, dass die
fehlende Angabe der Temperatur, unter welcher die
beanspruchte Dichte gemessen werden soll, in den
vorliegenden Anspriichen zu einer unzureichenden
Offenbarung fithren wiirde. Die besagte Temperatur sei
tatsdchlich ein essenzielles Merkmal, das einen
direkten Einfluss auf den Dichtewert habe. Die fehlende
Angabe der Messtemperatur sei im vorliegenden Fall
folglich eine Frage der Ausfiihrbarkeit und nicht
lediglich der Klarheit. Es konnte ferner nicht davon
ausgegangen werden, dass die Messtemperatur die des
Raums des chirurgischen Eingriffs sei. Es sei namlich
bekannt (s. zum Beispiel A5/A6), dass gekiithlte Losungen

angewendet werden konnen.

Die Kammer kann diesen Standpunkt nicht teilen. Der
Fachmann wiirde dem Streitpatent entnehmen, dass die
beanspruchten Ld&sungen bei der iUblichen Temperatur
eines chirurgischen Eingriffs am Auge zu verwenden
sind. Es wird tatsédchlich im Streitpatent keinesfalls
erwahnt, dass die L&sungen gekithlt werden. Demzufolge
wilrde der Fachmann verstehen, dass die Dichte der
beanspruchten Losungen bei der besagten Temperatur zu
messen ist. Wie seitens der Beschwerdefilthrerin 1
wahrend der mindlichen Verhandlung erklart, kann laut

A5/A6 davon ausgegangen werden, dass die Temperatur der
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intraokularen Flissigkeit wadhrend einer Vitrektomie bei
23°C liegt. Wie ebenfalls wahrend der miindlichen
Verhandlung von der Beschwerdefithrerin 1 erklart,
belegen ferner die Erklarungen F47, F48 und F49, dass
die iUbliche Temperatur der Farbeldsungen, die wahrend
einer Vitrektomie verwendet werden, der Temperatur des
Operationssaales gleicht, d.h. 17-26°C. Dass
ausnahmsweise in anderen Methoden wie in einer
Ausfihrungsform aus A5/A6 eine niedrigere Temperatur
verwendet wird, ist flir die Nacharbeitung der
beanspruchten Ld&sungen nicht relevant. Die Kammer
bemerkt ferner, dass die Beschwerdefiihrerin 2 selbst
die Dichte der nachgearbeiteten L&sungen in ihren
experimentellen Testen bei 23°C gemessen hat (s. bspw.
A77 oder A54). Die Kammer kommt somit zum Schluss, dass
die fehlende Angabe der Temperatur in den vorliegenden

Anspriichen keine Frage unter Artikel 83 EPU darstellt.

Die Anspriiche des Hilfsantrags 11 erfiillen demzufolge

die Erfordernisse des Artikels 83 EPU.

Erfinderische Tatigkeit

Zulassung des neuen Angriffs basierend auf A5 in

Kombination mit A49

Wahrend der mindlichen Verhandlung erhob die
Beschwerdefiithrerin 2 einen Einwand mangelnder
erfinderischer Tatigkeit basierend auf A5 in
Kombination mit A49. Die Beschwerdefihrerin 2 erklarte,
dass dieser Einwand in der Einspruchsschrift bereits
enthalten war, zitierte jedoch keinen spezifischen
Absatz. Die Beschwerdefihrerin 2 fihrte weiterhin aus,
dass die Beschwerdebegriindung einen Verweis auf die
Einspruchsschrift beinhaltete und A49 im Zusammenhang

mit der Frage der erfinderischen Tatigkeit unter Punkt
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11.1 erwdhnte. Die Beschwerdefiihrerin 1 beantragte
diesen verspateten Einwand nicht in das Verfahren

zuzulassen.

Die Kammer bemerkt folgendes:

(i) A49 wird zwar in Verbindung mit der Frage der
erfinderischen Tatigkeit in der Einspruchsschrift
erwahnt. Eine Argumentation basierend auf der
Kombination von A49 mit A5 als nachstliegendem Stand
der Technik wurde jedoch in der Einspruchsschrift nicht
gefunden. Uberdies wird bemerkt, dass lediglich
allgemeine Verweise auf friheres Vorbringen (s. bspw.
im Zusammenhang mit den Hilfsantragen, Punkt 8 der
Beschwerdeerwiderung) nicht als Erfiillung des in
Artikel 12 (3) VOBK 2020 verankerten Erfordernisses
gewertet werden konnen, wonach ausdricklich und
spezifisch alle Tatsachen, Einwande, Argumente und

Beweismittel im einzelnen anzufihren sind.

(ii) Unter Punkt 11.1 der Beschwerdebegriindung wird
lediglich festgelegt, dass A49 von der
Einspruchsabteilung nicht als mdglicher nachstliegender
Stand der Technik betrachtet wurde. Eine Argumentation

basierend auf A49 wurde nicht detailliert.

Die Kammer kommt folglich zum Schluss, dass der
vorliegende Einwand zum allerersten Mal wahrend der
mindlichen Verhandlung am 11. Oktober 2021 vorgebracht
wurde und somit eine Anderung des Vorbringens der

Beschwerdefihrerin 2 darstellt.

Artikel 13 (2) VOBK 2020, der im vorliegenden Fall
gemal Artikel 25 (1) VOBK 2020 Anwendung findet,
bestimmt, dass solche Anderungen zum vorliegenden

Zeitpunkt "grundsatzlich unberiicksichtigt bleiben, es
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seil denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige
Grinde dafir aufgezeigt, dass auBergewdhnliche Umstande
vorliegen”". Im vorliegenden Fall wurden von der
Beschwerdefihrerin 2 keinerlei auBergewdhnlichen
Umstande, noch weniger stichhaltige Grinde dafir,
angegeben. In diesem Zusammenhang sei noch erwahnt,
dass die seitens der Beschwerdefiihrerin 2 angesprochene
Anzahl der Hilfsantrdge im vorliegenden Fall keine
auBergewdhnlichen Umstande darstellt, insbesondere da
die besagten Hilfsantrage bereits mit der
Beschwerdebegriindung eingereicht wurden und keinen

neuen Fall aufwerfen.

Der Angriff zur erfinderischen Tatigkeit basierend auf
A5 in Kombination mit A49 wird dementsprechend nicht in
das Verfahren zugelassen (Artikel 13 (2) VOBK 2020).

Offentliche Zuganglichkeit von A20

A20 wurde von der Beschwerdefithrerin 2 in ihrem Einwand
mangelnder erfinderischer Tatigkeit herangezogen. Laut
Beschwerdefihrerin 2 wurde das in A20 wiedergegebene
Poster im April 2004 wahrend der Konferenz der
Gesellschaft "The Association for Research in Vision
and Ophthalmology (ARVO)" &6ffentlich zuganglich
gemacht. Als Beweis hierfiir verwies sie auf den
Abstract A21 und eine Erklarung einer Autorin von A20
(s. A23). Die Beschwerdefiihrerin 1 bestritt die
O0ffentliche Zuganglichkeit wvon AZ20.

Die Kammer bemerkt, dass A20 selbst keine Angabe
bezliglich jeglicher o6ffentlichen Zurschaustellung

wahrend irgendeiner Konferenz beinhaltet.

Laut der Beschwerdefihrerin 2 stellt A21 den Abstract

des wahrend der besagten Konferenz aufgehangten Posters
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dar. Das fir den vorliegenden Fall wichtige Merkmal in
A20 ist die Methylcellulose und Trypan Blue enthaltende
glukosefreie Farbeldsung. Eine Offenbarung dieses
Merkmals kann aber dem Abstract A21 nicht direkt und
eindeutig entnommen werden. In diesem Zusammenhang
bemerkt die Kammer, dass der Hinwelis im Absatz
"Methods" der A21 auf "diluted with varying
concentrations of glucose solution" nicht als eine
eindeutige Offenbarung einer glukosefreien LOsung
betrachtet werden kann. A21 kann folglich nicht
zweifelsfrei belegen, dass das wahrend der besagten
Konferenz aufgehdngte Poster tatsadchlich das in A20

abgebildete Poster ist.

In ihrer Erkldrung (s. A23), gibt Frau Lesnik-Oberstein
("Frau L.") an, dass das in A20 (in A23 als "A34"
bezeichnet, weil A23 urspringlich in einem anderen
Verfahren eingereicht wurde) abgebildete Poster dem
wahrend der besagten Konferenz prasentierten Poster
entspricht. Laut der besagten Erkladrung wurde im
Kontext der Prédsentation des Posters auch die
Methylcellulose und Trypan Blue enthaltende
glukosefreie Farbeldsung erdrtert. Diese schriftliche
Aussage von Frau L. wurde aber durch keinen weiteren,
davon unabhdngigen Beweis gestiitzt. Ferner war unter
den Parteien unbestritten, dass es eine weitere Version
des Posters gibt (s. F66; in A23 als "Anlage UN23"
bezeichnet, weil A23 urspringlich in einem anderen
Verfahren eingereicht wurde). Frau L. erklart in A23,
dass diese weitere Version eine nicht endgiltige
Fassung des Posters war. Dies erscheint glaubhaft, da
F66 deutlich weniger Inhalt aufweist. Es kann aber
nicht ausgeschlossen werden, dass Frau L. sich in
ehrlicher Absicht bei der Erinnerung an den Inhalt des
Posters, so limitiert wie er gewesen sein mag,

getduscht haben koénnte, vor allem da die Konferenz zum
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Zeitpunkt ihrer Erklarung 9 Jahre zuricklag und

verschiedene Versionen des Posters hergestellt wurden.

Die Beschwerdefiihrerin 2 bestatigte wahrend der
mindlichen Verhandlung, dass im vorliegenden Fall Frau
L. weder im Einspruchsverfahren noch im
Beschwerdeverfahren als Zeuge angeboten wurde. Eine
Zeugeneinvernahme, die gegebenenfalls die Uberpriifung
der Genauigkeit der Erinnerungen von Frau L. ermdglicht
hatte, konnte demzufolge im vorliegenden Fall nicht
stattfinden.

Nach Abwagen aller vorliegenden Tatsachen und
Beweismitteln ist die Kammer nicht iberzeugt, dass die

A20 zum relevanten Zeitpunkt &6ffentlich zuganglich war.

Erfinderische Tatigkeit ausgehend von A5

In Ubereinstimmung mit beiden Parteien wird A5 als
nachstliegender Stand der Technik angesehen. A5
offenbart schwere glukosefreie Farbeldsungen und deren
Verwendung zum selektiven Anfarben der Augenmembranen
wahrend einer Vitrektomie. Die offenbarten
Farbeldsungen enthalten Farbstoffe gemal den
vorliegenden Anspriichen und erfiillen die beanspruchten
Osmolaritats—- und Dichte-Werte (s. 4.). Die Dichte der
besagten Losungen wird durch Abkiihlen der L&sungen
erhoht.

Der Gegenstand der Anspriche des Hilfsantrags 11
unterscheidet sich von den in A5 offenbarten Losungen
durch die Art des Dichte einstellenden Mittels. Dies

wurde von den Parteien nicht bestritten.

Gegenliber den glukosefreien Losungen aus A5 wurde kein
besonderer Effekt belegt. Folglich besteht die
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objektive technische Aufgabe in der Bereitstellung
alternativer glukosefreier Farbeldsungen zum selektiven

Anfadrben der ILM und/oder ERM.

Die Beschwerdefilhrerin 2 argumentierte, dass A2l einen
Hinweis auf die Verwendung von Methylcellulose als
Alternative zum Abkihlen, um die Dichte der Losungen zu
erhohen, lieferte. Um die vorliegende Aufgabe zu losen,
ware es dem Fachmann folglich offensichtlich
erschienen, Methylcellulose (d.h. ein neutrales
Polymer) in den LOsungen von A5 zuzugeben, statt diese

zu kihlen.

Diese Argumentation ist nicht lberzeugend. Wie bereits
unter Punkt 9.2.3 ausgefihrt, ist eine Offenbarung
einer glukosefreien Methylcellulose enthaltenden Losung

aus A21 nicht unmittelbar und eindeutig ableitbar.

Die Anspriiche des Hilfsantrags 11 erfillen folglich die
Erfordernisse des Artikels 56 EPU.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der
Anordnung zurickverwiesen, ein Patent mit folgenden Anspriichen

und einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten:

Anspriche 1-7 des Hilfsantrags 11, eingereicht mit Schreiben

vom 30. November 2018.
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