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beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der angefoch-
tene Beschluss der Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 12. November 2013 aufgehoben.

2. Das Patent 102 55 601 mit der Bezeichnung

"Verwendung eines Triphenylmethanfarbstoffs zur Herstellung
eines Farbemittels bei der Netzhaut- und Glaskorperchirurgie”

wird mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrechterhalten:
Anspruche 1 bis 7 gemal Hilfsantragl B vom 20. Ja-
nuar 2017,

sowie Beschreibungsseite 2 vom 14. Februar 2017 und Be-

schreibungsseite 3 gemal Patentschrift.

Grinde

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 12. November 2013 hat die Patentabtei-
lung 43 des Deutschen Patent- und Markenamtes das Patent 102 55 601 mit der

Bezeichnung

"Verwendung eines Triphenylmethanfarbstoffs zur Herstellung

eines Farbemittels bei der Netzhaut- und Glaskorperchirurgie”

widerrufen.



Dem Beschluss liegen die erteilten Patentanspriche 1 bis 7 gemaR Hauptantrag,
die Patentanspriche 1 bis 7 jeweils gemal Hilfsantrag 1 und 2A bis 3B sowie die
Patentanspriiche 1 bis 5 jeweils gemaR Hilfsantrag 4A bis 5B zugrunde, von

denen der jeweilige Patentanspruch 1 wie folgt lautet:

"1.Verwendung eines Triphenylmethanfarbstoffs zur Herstellung eines Firbemittels fiir die

Visualisierung der epiretinalen Membranen oder der Membrana limitans interna im
menschlichen oder tierischen Auge bei der Netzhaut-und Glaskdrperchirurgie,”" (Hauptantrag)

"1. Verwendung eines Triphenylmethanfarbstoffs zur Herstellung eines Farbemittels fir

"1_

die Visualisierung der zu entfernenden epiretinalen Membranen oder der zu
entfernenden Membrana limitans interna im menschlichen Auge bei der Netzhaut-
und Glaskorperchirurgie, wobei der Farbstoff biokompatibel ist und keinen

Vitalfa lIt, indem der Farbstoff neben toten Zellen zur Unterscheidung
vom |lebenden ria ie le len einfarbt." (Hilfsantrag 1)

Verwendung eines Triphenylmethanfarbstoffs zur Herstellung eines Farbemittels fir
die Visualisierung der zu entfernenden epiretinalen Membranen oder der zu
entfernenden Membrana limitans interna im menschlichen Auge bel der Netzhaut-

und Glaskorperchirurgie, wobei der Farbstoff biokompatibel ist und _keinen

Vitalfarbstoff darstelit, indem der Farbstoff neben toten Zellen zur Unterscheidung
vom lebenden Material auch die lebenden Zellen einfarbt, und wobei das Farbemittel

keine Zytotoxizitat aufweist, und eine Zytotoxizitdt einer Wachstumshemmung von
Mauszellen L 929 und ARPE-19-Zellen von mehr als 30% uber 68 bis 72 Stunden
entspricht.” (Hilfsantrag 2A)




Ill.

"1_

"1_

Verwendung eines Triphenylmethanfarbstoffs zur Herstellung eines Farbemittels fir
die Visualisierung der epiretinalen Membranen oder der Membrana limitans interna
im menschlichen Auge bei der Netzhaut- und Glaskorperchirurgie, wobei der

Farbstoff biokompatibel ist und keinen Vitalfarbstoff darstellt, indem der Farbstoff
tot | Unterscheidung vom lebenden Material auch die lebenden

Zellen einfarbt, und wobei das Farbemittel keine Zylotoxizitdt aufweist, und eine
Zytotoxizitat einer Wachstumshemmung von Mauszellen L 929 und ARPE-19-Zellen
von mehr als 30% (iber 68 bis 72 Stunden entspricht." (Hilfsantrag 2B)

Verwendung eines Triphenylmethanfarbstoffs zur Herstellung eines Farbemittels fur
die Visualisierung der zu entfernenden epiretinalen Membranen bei epiretinaler
Gliose oder der zu entfernenden Membrana limitans interna bei Makulaforamen im
menschlichen Auge bei der Netzhaut- und Glaskorperchirurgie, wobei der Farbstoff
biokompatibel ist und keinen Vitalfarbstoff darstellt, indem der Farbstoff neben toten

Zellen zur Unterscheidung vom lebenden Material auch die lebenden Zellen einfarbt,
und wobei das Farbemittel keine Zytotoxitat aufweist, und eine Zytotoxitat einer

Wachstumshemmung von Mauszellen L 929 und ARPE-19-Zellen von mehr als 30%
Uiber 68 bis 72 Stunden entspricht." (Hilfsantrag 3A)

Verwendung eines Triphenyimethanfarbstoffs zur Herstellung eines Farbemittels fur
die Visualisierung der epiretinalen Membranen bei epiretinaler Gliose oder der
Membrana limitans interna bei Makulaforamen im menschlichen Auge bei der
Netzhaut- und Glaskorperchirurgie, wobei der Farbstoff biokompatibel ist und keinen
Vitalfarbstoff darstellt, indem der Farbstoff neben toten Zellen zur Unterscheidung
vom lebenden Material auch die lebenden Zellen einférbt, und wobei das Farbemittel
keine Zytotoxitdt aufweist, und eine Zytotoxitdt einer Wachstumshemmung von
Mauszellen L 929 und ARPE-19-Zellen von mehr als 30% Uber 68 bis 72 Stunden
entspricht.” (Hilfsantrag 3B)




"1. Verwendung von Patentblau V oder Brillantblau R zur Herstellung eines Farbemittels
fir die Visualisierung der zu entfernenden epiretinalen Membran oder der zu
entfernenden Membrana limitans interna im menschlichen Auge bei der Netzhaut-
und Glaskorperchirurgie." (Hilfsantrag 4A)

"1.Verwendung von Patentblau V oder Brillantblau R zur Herstellung eines Farbemittels
fur die Visualisierung der epiretinalen Membran oder der Membrana limitans interna
im menschlichen Auge bei der Netzhaut- und Glaskérperchirurgie.” (Hilfsantrag 4B)

"1. Verwendung von Patentblau V oder Brillantblau R zur Herstellung eines Farbemittels
fir die Visualisierung der zu entfernenden epiretinalen Membran bei epiretinaler
Gliose oder der zu entfernenden Membrana limitans interna bei Makulaforamen im
menschlichen Auge bei der Netzhaut- und Glaskorperchirurgie." (Hilfsantrag 5A)

"1.Verwendung von Patentblau V oder Brillantblau R zur Herstellung eines Farbemittels
fur die Visualisierung der epiretinalen Membran bei epiretinaler Gliose oder der
Membrana limitans intemna bei Makulaforamen im menschlichen Auge bei der
Netzhaut- und Glaskorperchirurgie”" (Hilfsantrag 5B)

Der Widerruf wurde im Wesentlichen damit begrindet, dass der Gegenstand des
Hauptantrags durch Weglassen der Merkmale "der keinen Vitalfarbstoff darstellt
und biokompatibel ist" im Patentanspruch 1 gegeniber den urspriinglichen Unter-
lagen unzuldssig erweitert sei und dass der Gegenstand des jeweiligen Patentan-
spruchs 1 gemal der Hilfsantrage 1 bis 5B gegenuiber den Entgegenhaltungen

D5 WO 99/58159 A1 und
D16 Kutschera, E., Albrecht v. Graefes Arch. klin. exp. Ophthal.
1969, 178, S. 72 bis 87



nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhten. D5 beschreibe die Verwendung
des zytotoxischen Farbstoffs Trypanblau in einer auf den pH-Wertbereich von 6,5
bis 7,5 mit Phosphat gepufferten Lésung und einer Farbstoffkonzentration von
0,01 bis 3 Gew.-% zum Anfarben der epiretinalen Membran bei der Netzhautchi-
rurgie. Die streitpatentgemé&le Losung der sich daraus ergebenden Aufgabe, ein
Farbemittel mit fehlender Zytotoxizitat bereitzustellen, welches zur Visualisierung
von Membranen im menschlichen oder tierischen Auge geeignet sei, werde durch
D16 nahe gelegt. Dieser Druckschrift sei die Verwendung von Patentblau V zum
Anfarben der menschlichen Netzhaut zu entnehmen, wobei dieser Farbstoff keine
Schadigung der Netzhaut hervorrufe und damit biokompatibel sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin, mit der
sie ihr Patent mit den Patentanspriichen 1 bis 7 gemal Hilfsantrag 1B vom 20. Ja-
nuar 2017 weiterverfolgt.

Der Patentanspruch 1 gemal dieses einzigen geltenden Anspruchssatzes lautet:

"1. Verwendung eines Triphenylmethanfarbstoffs zur Herstellung
eines Farbemittels beim Aufsuchen und Entfernen der Mem-
brana limitans interna im menschlichen Auge bei der Netz-
haut- und Glaskérperchirurgie, wobei der Farbstoff biokompa-
tibel ist und keinen Vitalfarbstoff darstellt.”

Zur Begrindung der Beschwerde macht die Patentinhaberin geltend, dass der
Patentanspruch 1 nicht unzuldssig erweitert sei, zumal die aus dem urspriinglich
eingereichten Patentanspruch 1 gestrichenen Merkmale "biokompatibel” und "kein
Vitalfarbstoff" wiederaufgenommen worden und die weiteren Merkmale sowohl
den urspriunglich eingereichten Unterlagen als auch der erteilten Patentschrift zu

entnehmen seien.



Auch sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 so deutlich und vollstéandig
offenbart, dass ein Fachmann ihn ausfuhren kénne, wobei die Auswahl der geeig-

neten Triphenylmethanfarbstoffe keinen unzumutbaren Aufwand darstelle.

Der Streitgegenstand sei neu, insbesondere auch gegenuber den in der mundli-
chen Verhandlung diskutierten Druckschriften D5 und D16. Die D5 betreffe nicht
die Behandlung der Membrana limitans interna (ILM) und die D16 beschreibe ein
augenchirurgisches Verfahren, bei dem nicht die Membrana limitans interna auf-

gesucht und entfernt, sondern die gesamte Netzhaut angefarbt werde.

Der Streitgegenstand in der nunmehr beanspruchten Fassung beruhe zudem auf
einer erfinderischen Tatigkeit. Die im angefochtenen Beschluss aufgezeigte Kom-
bination der Dokumente D5 und D16 kdnne nicht zur Erfindung des Streitpatents
fuhren. D5 beschaftige sich zwar mit dem Anfarben von Membranen im hinteren
Bereich des Auges, so dass dieses Dokument ein geeigneter Ausgangspunkt fur
die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit sei. Da es aber weder aus D5 bekannt
noch dem Fachmann aus seinem Fachwissen geléaufig gewesen sei, dass Trypan-
blau zytotoxisch wirke, habe der Fachmann keine Veranlassung gehabt, sich von
dem gemal D5 bewahrten Trypanblau abzuwenden. Selbst wenn er eine Alterna-
tive zu Trypanblau gesucht hatte, hatte er sich den weiteren in D5 genannten
Farbstoffen zugewendet. Eine Veranlassung, das aus D16 bekannte Patentblau V
in Betracht zu ziehen, habe daher nicht bestanden, zumal D5 aufzeige, dass der
Farbstoff nicht in die Netzhaut einsickern durfe, wahrend in D16 der Farbstoff

Patentblau V das unter der ILM liegende Netzhautgewebe anférbe.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 12. November 2013 aufzuheben und das Patent
im Umfang des Hilfsantrags 1 B vom 20. Januar 2017 aufrechtzu-

erhalten.



Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 5. September 2014 ihren Einspruch
zuriickgenommen und auch vorher sachlich im Beschwerdeverfahren nicht Stel-

lung bezogen.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der nachgeordneten
Patentansprtiche 2 bis 7 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulassig und fihrt zu dem im Tenor ange-

gebenen Ergebnis.

1. Bezuglich der Offenbarung der Patentanspriche 1 bis 7 der geltenden An-
spruchsfassung bestehen keine Bedenken. Der Patentanspruch 1 leitet sich vom
erteilten Patentanspruch 1 und den Abs. [0008] und [0014] der Patentschrift sowie
den urspringlich eingereichten Patentansprichen 1, 3, 13 in Verbindung mit
Seite 4 Zeilen 12 bis 17 und Seite 5 Zeilen 10 bis 14 her. Die Patentanspriche 2
bis 7 entsprechen den erteilten Patentanspriichen 2 bis 7 und den urspringlich

eingereichten Patentanspriichen 9 bis 12, 14 und 15.

2. Vor der Beurteilung der Ausfiuhrbarkeit und der Patentfahigkeit ist der Sinn-
gehalt des Merkmals "wobei der Farbstoff ... keinen Vitalfarbstoff darstellt" im gel-
tenden Patentanspruch 1 durch Auslegung zu ermitteln. Dabei stellt die Patent-
schrift im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon
dar, so dass dieses Merkmal folglich so zu deuten ist, wie es der angesprochene
Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift versteht (vgl. BGH GRUR
1999, 909 — Spannschraube; BGH GRUR 2001, 232 — Brieflocher).

Diesen Grundsatzen entsprechend entnimmt der Fachmann — ein pharmazeuti-

scher Chemiker, der mehrere Jahre Berufserfahrung in der Entwicklung von For-



mulierungen von Augenarzneimitteln hat und der hinsichtlich der Anwendung in
der Netzhaut- und Glaskoérperchirurgie mit einem auf dem Fachgebiet der Augen-
chirurgie spezialisierten Mediziner zusammenarbeitet — der Streitpatentschrift,
dass der patentgemafRe Farbstoff kein Vitalfarbstoff ist. Vielmehr stellt er ein Far-
bemittel zur Visualisierung von Zellen, insbesondere von trennenden oder begren-
zenden Membranen, und zur Vitalitatsprifung dar, wobei jedoch im Unterschied
zu herkbmmlichen Vitalfarbstoffen mit dem streitpatentgemaf3en Farbstoff neben
den toten Zellen auch die lebenden Zellen eingefarbt werden (vgl. Streitpatent-
schrift S. 2 Abs. [0008]). Aus dieser Aussage ergibt sich fur den Fachmann, dass
die streitpatentgemalfien Triphenylmethanfarbstoffe als "keine Vitalfarbstoffe" so-
wohl lebende als auch tote Zellen anfarben, wahrend Vitalfarbstoffe im streitpa-

tentgemal3en Sinn nur tote Zellen anfarben.

3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist ausfihrbar.

Far die Ausfuhrbarkeit ist es ausreichend, wenn in der Patentschrift ein ausfuhrba-
rer Weg offenbart ist (vgl. BGH GRUR 2001, 813 — Taxol). Vorliegend werden in
den Ausfuhrungsbeispielenl bis 3 der Streitpatentschrift mehrere Zusammenset-
zungen mit dem Triphenylmethanfarbstoff Patentblau V aufgezeigt, die streitpa-
tentgemald verwendet werden kénnen. Des Weiteren kdnnen laut Streitpatent-
schrift mit dem Triphenylmethanfarbstoff Brillantblau R dieselben Zusammenset-
zungen herstellt werden (vgl. Streitpatent S. 3 Abs. [0018] bis [0022]. Damit offen-
bart die Streitpatentschrift zwei erfindungsgemal verwendbare Triphenylmethan-
farbstoffe. Zudem ist der Argumentation der Patentabteilung zu folgen, nach der
der Fachmann durch einfache Férbeversuche an entsprechenden Gewebeproben
ermitteln kann, ob es sich bei einem Triphenylmethanfarbstoff um einen Vitalfarb-
stoff im Sinne des Streitpatents handelt oder ob er sich zur Visualisierung der
Membrana limitans interna eignet. Dasselbe gilt flr die geforderte Biokompatibili-
tat, die durch den im Absatz [0016] der Streitpatentschrift beschriebenen Test zur

Bestimmung der Zytotoxizitat Uberprift werden kann. Dieser Test stellt dabei eine
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dem Fachmann gelaufige Standardmethode dar (vgl. Schulte PatG, 9. Aufl., 8§ 34

Rn. 358Db). Die streitpatentgemé&lie Lehre ist somit ausfuhrbar.

Gegen die Ausfiihrbarkeit spricht im Ubrigen nicht, dass die Streitpatentschrift
keine expliziten Ausfuhrungsbeispiele fir das Aufsuchen und Entfernen der Mem-
brana limitans interna offenbart. Denn die in der Streitpatentschrift enthaltenen
Angaben vermitteln dem fachmannischen Leser so viel an technischer Informa-
tion, dass er mit seinem Fachwissen und Fachkdnnen in der Lage ist, die Erfin-
dung erfolgreich auszufuhren (vgl. Streitpatent Abs. [0014] i. V. m. [0013]). Es ist
nicht erforderlich, dass mindestens eine praktisch brauchbare Ausfiihrungsform
als solche unmittelbar und eindeutig offenbart ist (vgl. BGH GRUR 2010, 916

— Klammernahtgerat).

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu. Er betrifft die Verwendung

eines Triphenylmethanfarbstoffs mit den Merkmalen:

1. Verwendung eines Triphenylmethanfarbstoffs zur Herstellung eines
Farbemittels

2. beim Aufsuchen und Entfernen der Membrana limitans interna bei
der Netzhaut- und Glaskérperchirurgie
im menschlichen Auge,
wobei der Farbstoff biokompatibel ist und keinen Vitalfarbstoff dar-

stellt.

Die Druckschrift D5 beschaftigt sich mit der Anfarbung von retinalen Membranen
zur Behandlung der proliferativen Vitreoretinopathie (PVR), von Makulaforamen
oder Gliosen. Dazu werden in D5 Vitalfarbstoffe eingesetzt, die bei einer physiolo-
gisch und toxikologisch akzeptablen Konzentration eine ausreichende Anfarbeka-
pazitat aufweisen (vgl. D5 Patentanspriche 1, 3, S. 2 Z. 18 bis 25, S. 3 Z. 13 bis
15, S.4 Z. 4 bis 8). Neben dem in D5 hauptsachlich untersuchten Farbstoff
Trypanblau werden dazu eine Reihe von Farbstoffen als geeignete Vitalfarbstoffe
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offenbart, darunter auch Gentianaviolett, ein Triphenylmethanfarbstoff (vgl. D5
S. 4 Z. 19 bis 24). D5 beschreibt aber nicht die Verwendung eines Triphenylme-
thanfarbstoffs zum Aufsuchen und Entfernen der Membrana limitans interna im
menschlichen Auge gemal Merkmal 2. Denn D5 definiert die in dieser Druck-
schrift behandelten retinalen Membranen entweder als epiretinale Membranen
oder als sogenannte PVR-Membranen, d. h. als solche Membranen, die sich
durch natirliche Heilungsprozesse auf der Netzhaut als Antwort auf eine Verlet-
zung, z. B. auf eine Netzhautabldsung, bilden (vgl. D5 S. 1 Z. 31 bis S. 2 Z. 25).
Somit handelt es sich bei den retinalen Membranen gemafl D5 um sogenannte
fibrotische Membranen, die das Ergebnis eines pathologischen Wachstums neuer
Membranen auf der Netzhaut sind, wobei diese neu entstandenen Membranen zu
Spannungen und Zugkraften auf der Netzhaut fihren (vgl. D5 S. 2 Z. 4 bis 8 und
Z. 28 bis 31 sowie S.5 Z. 14 bis 17). Demgegenuber ist die Membrana limitans
interna Bestandteil der nattrlichen Struktur der Netzhaut (siehe dazu auch D5 S. 1
Z. 10 bis 11). Sie ist damit keine neu entstandene Membran und nicht fibrotisch.
Die durch die streitpatentgemalle Verwendung aufgesuchte und entfernte Mem-
brana limitans interna ist folglich nicht von den retinalen Membranen der D5 um-
fasst, so dass diese Druckschrift dem Streitgegenstand nicht neuheitsschadlich

entgegensteht.

Die D16 beschreibt die Farbung der kompletten Netzhaut mit dem Triphenylme-
thanfarbstoff Patentblau V, um Netzhautschaden, wie z. B. Ablosungen oder
Risse, sichtbar zu machen. Dazu lasst man den Farbstoff nach Injektion in den
Glaskorper mehrere Tage einwirken (vgl. D16 S. 72 "Zusammenfassung", S. 84
bis S. 86 Abs. 1). Eine spezifische Farbung der Membrana limitans interna zu
deren Entfernung gemall Merkmal 2 ist dieser Druckschrift jedoch nicht entneh-

men.

Die ubrigen dem Senat vorliegenden und weder in den schriftichen Eingaben
noch in der miundlichen Verhandlung hinsichtlich der Neuheit aufgegriffenen Ent-

gegenhaltungen koénnen die Neuheit der Verwendung nach Patentanspruch 1
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ebenfalls nicht angreifen, da sie sich nicht mit der Verwendung eines Triphenyl-
methanfarbstoffs beim Aufsuchen und Entfernen der Membrana limitans interna im

menschlichen Auge beschéftigen.

5. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, ein Farbemittel mit fehlender Zytoto-
xizitat bereitzustellen, welches zur Visualisierung der Membrana limitans interna
im menschlichen Auge wahrend der Netzhaut- und Glaskorperchirurgie geeignet

ist (vgl. Streitpatent S. 2 Abs. [0006] i. V. m. dem geltenden Patentanspruch 1).

Die Losung dieser Aufgabe mit der Verwendung eines Triphenylmethanfarbstoffs
gemal’ Patentanspruch 1 wird durch die D5 nicht nahe gelegt. Diese Druckschrift
beschaftigt sich mit dem Problem der schlechten Sichtbarkeit von epiretinalen und
PVR-Membranen bei vitreoretinalen Operationen (vgl. D5 S. 3 Abs. 1i.V.m. S. 2
Z. 23 bis 25). Als Losung schlagt D5 vor, selektiv die fibrotischen epiretinalen und
PVR-Membranen anzufarben, wéhrend das nicht-fibrotische retinale Gewebe
darunter im Wesentlichen nicht oder wenigstens deutlich weniger angefarbt wird
(vgl. D5 S. 3 Z.16 bis 21 i.V.m. S.2 Z. 28 bis 35 und S. 5 Z. 14 bis 17). Dies
erreicht die D5 mit einem Vitalfarbstoff, der eine ausreichende Anfarbekapazitat
bei einer physiologisch und toxikologisch akzeptablen Konzentration aufweist. Als
Beispiele fur derartige Vitalfarbstoffe benennt die D5 eine Vielzahl von Farbstoffen
aus unterschiedlichen Farbstoffklassen und weist in den Ausfiihrungsbeispielen
insbesondere auf den Diazofarbstoff Trypanblau hin (vgl. D5 S. 4 Z. 4 bis 24 und
S. 8 Beispiele 1 und 2). Damit gibt die D5 keine Anregung, die nattrlich und auch
im gesunden Auge vorkommende, nicht fibrotische Membrana limitans interna mit

Hilfe eines Farbemittels gemaf Merkmal 2 aufzusuchen und zu entfernen.

Daran andert auch die Erwahnung von Gentianaviolett, das in der Fachwelt auch
als Kiristallviolett bezeichnet wird, in D5 nichts (vgl. D5 S. 4 Z. 19 bis 24, v. a.
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Z. 22). Gentianaviolett gehoért zwar zu der Farbstoffklasse der Triphenylmethan-
farbstoffe. Allerdings ist Gentianaviolett in D5 nur ein einziges Mal im Rahmen der
Aufzahlung einer Vielzahl von geméaf D5 geeigneten Vitalfarbstoffen offenbart. Da
es somit weder als bevorzugter Vitalfarbstoff aufgezeigt noch in den Ausfihrungs-
beispielen eingesetzt worden ist und es zudem am maf3geblichen Prioritatstag des
Streitpatents zum fachméannischen Wissen gehort hat, dass Gentianaviolett-haltige
okulare Anfarbemittel bei Farbstoffkonzentrationen tber 0,05 % erhebliche toxi-

sche Nebenwirkungen aufweisen (vgl.

D11 Eldin, S. A. G., etal., J. Cataract. Refract. Surg., 1999, 25,
S. 1289 bis 1294

S. 1289 "Abstract”, Abs. "Results" und S. 1294 li. Sp. vorle. Abs.), erhalt der Fach-
mann durch diese Offenbarung keine Veranlassung, sich von den in D5 bevorzug-
ten Farbstoffen, insbesondere von Trypanblau, abzuwenden und sich mit der

Gruppe der biokompatiblen Triphenylmethanfarbstoffe naher zu befassen.

Auch die D16 kann weder fir sich noch in einer Zusammenschau mit der D5 dem
Fachmann Anregungen dahingehend vermitteln, zur Lésung der dem Streitpatent
zu Grunde liegenden Aufgabe biokompatible Triphenylmethanfarbstoffe beim Auf-
suchen und Entfernen der Membrana limitans interna bei der Netzhaut- und Glas-
korperchirurgie zu beriicksichtigen. In der D16 wird zwar die Farbung der Netzhaut
mit dem Triphenylmethanfarbstoff Patentblau V offenbart. Dies dient aber nach der
Lehre dieser Druckschrift dazu, Netzhautdefekte, wie z. B. Netzhautablésungen,
sichtbar zu machen. Dazu wird die Patentblau-haltige Farbstoffzusammensetzung
intravitreal in den Glaskorperraum injiziert und die Farbstoffverteilung im Auge
Uber mehrere Tage beobachtet. Dabei kommt es zu einer unspezifischen Farbung
samtlicher Netzhautschichten (vgl. D16 S. 83 Abs. 2 bis S. 86 Abs. 1). Da es dem
Fachmann aufRerdem bekannt war, dass zur spezifischen Anfarbung der Mem-
brana limitans interna eine sehr kurze Einwirkdauer von wenigen Minuten ent-

scheidend ist (vgl. z. B.
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D26 Da Mata, A. P., et al.,, Ophthalmology, 2001, 108, S.1187
bis 1192

S. 1187 Zusammenfassung, Abs. "Intervention” und S. 1189 li. Sp. Abs. 4), kann
ihn die D16 somit nicht dazu motivieren, fur die Farbung einzelner Netzhautschich-
ten und insbesondere der Membrana limitans interna Patentblau V bzw. die
Gruppe der Triphenylmethanfarbstoffe in Betracht zu ziehen. Im Ubrigen spricht
auch die Einwirkdauer bei der Farbung epiretinaler Membranen gemalf D5 gegen
eine Kombination der D5 mit der D16. Denn auch epiretinale Membranen werden
in der Fachwelt bei der proliferativen Vitreoretinographie nur wenige Minuten

angefarbt (vgl. z. B.

D25 Feron, E. J., et al., Arch. Ophthalmol., 2002, 120, S. 141 bis
144

S. 141 Zusammenfassung, Abs. "Methods"). Dies steht aber im Widerspruch zu
der mehrere Tage andauernden Einwirkdauer der Farbstofflosung gemald D16, so
dass der Fachmann die Lehren dieser beiden Druckschriften nicht im Zusammen-

hang gesehen hat.

Die ubrigen dem Senat vorliegenden und in der mundlichen Verhandlung nicht
mehr aufgegriffenen Entgegenhaltungen kdnnen zur Auffindung der streitpatentge-
malRen Losung ebenfalls nichts beitragen, da sie, soweit sie nicht nachveréffent-
licht sind oder lediglich allgemeinen Stand der Technik zu Triphenylmethanfarb-
stoffen und Bestandteilen von ophthalmologischen Arzneimitteln betreffen, weder
Vitalfarbstoffe im streitpatentgemafien Sinn noch die Darstellung anderer Augen-

bestandteile insbesondere der Linsenvorderkapsel aufzeigen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist daher vom Stand der Technik nicht

nahegelegt.
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6. Nachdem die Verwendung eines Triphenylmethanfarbstoffs nach Patentan-
spruch 1 alle Kriterien der Patentfahigkeit aufweist, hat dieser Patentanspruch Be-

stand.

Gleichfalls patentfahig sind die besonderen Ausfiihrungsformen der die Verwen-
dung eines Triphenylmethanfarbstoffs nach Patentanspruch 1 betreffenden Pa-

tentanspriche 2 bis 7.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,

ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrticklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwaltin oder
von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim Bundesge-

richtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.

Dr. Maksymiw Schell Dr. Jager Dr. Wagner
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