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Sachverhalt und Antréage

1089.D

D e Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdef dhrerin)
richtet sich gegen die Entschei dung der

Ei nspruchsabteilung, mt der das europai sche Patent

Nr. O 438 512, mt der Prioritat vom 11. OKtober 1988

(DE 3834636), genmaR Artikel 102 (1) EPU widerrufen wurde.

Gegen das Patent war von drei Einsprechenden wegen

f ehl ender Neuheit (Artikel 54 EPU), fehlender
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 56 EPU), mangel nder
O fenbarung der Erfindung (Artikel 83 EPU) und

unzul dssi gen Anderungen (Artikel 123 (2) EPU) gendR
Artikel 100 a), b) und c¢) EPU Einspruch erhoben worden.

Di e Anspriche 1 und 9 des Hauptantrages, der der
Ei nspruchsabtei l ung vorlag, eingereicht am 10. Juni 1999,

| aut et en:

"1. Verfahren zur Anal yse von L&ngenpol ynor phi snen in
si mpl en oder kryptisch sinplen DNA-Bereichen, bei dem
man fol gende Schritte durchfdhrt:

(a) Anl agerung von m ndestens einem Priner-Paar an

m ndestens ei nen spezifisch zu anplifizierenden Bereich
der zu anal ysi erenden DNA, wobei jeweils eines der

Mol ekil e des Prinmer-Paares i mwesentlichen konpl enent ar
i st zu ei nem der konpl enentéaren Strange der 5 - bzw 3'-
Fl anke ei ner sinplen oder kryptisch sinplen DNA-Sequenz,
di e W eder hol ungsei nhei ten von m ndestens drei

Nucl eoti den und hdchstens sechs Nucl eotiden enthalt, die
dut zend- bis hundertmal tandemartig oder mt

Unt er brechungen wi ederholt sind, und die Anlagerung in
sol cher Orientierung erfolgt, dalR die bei einer Priner-
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gesteuerten Pol yneri sationsreaktion mt jeweils einem
der beiden Priner gewonnenen Synt heseprodukte nach ei ner
Denaturierung als Matrize zur Anl agerung des jeweils

anderen Priners di enen kdnnen;

(b) Prinmer-gesteuerte Pol ynmerasekettenreaktion; und

(c) Auftrennung und Anal yse der Pol yneraseketten-
r eakti onspr odukt e.

9. Kit zur Durchfihrung des Verfahrens nach ei nem der
Anspriche 1 bis 8, enthaltend Priner, die sinple oder
kryptisch sinple DNA-Sequenzen fl ankieren und die
gegebenenfal | s radi oaktiv oder fluoreszenz-markiert

sind."

D e Einspruchsabteilung hatte entschi eden, daf}
Anspruch 1 im Hi nblick auf die Entgegenhal tung

(2) The American Journal of Human Genetics, Suppl. to
Vol . 43, A161, Zusammenfassung 0643,
3. Septenber 1988

ni cht neu ware.

Dar tber hi naus entschi ed die Ei nspruchsabteil ung, dal
die i hr vorliegenden H |fsantrage nicht den
Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPU (Hilfsantrag 1)
und Artikel 56 EPU (Hilfsantrage Il und I11) entspréachen

D e Einsprechende 02 hatte i hren Einspruch am 2. Cktober
2000 zur uckgenomen.
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D e mindl i che Verhandl ung vor der Beschwerdekamer hat
am 25. Marz 2004 stattgefunden

Der Kammer | agen fol gende Antré&ge vor

Di e Beschwerdef dhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents auf der G undl age der Anspriche 1 bis 11

ei ngerei cht am 10. Juni 1999 (unabh&angi ge Anspriche 1
und 9 siehe Abschnitt 111 oben), und der ge&nderten

Sei ten der Beschreibung, eingereicht in der nundlichen
Ver handl ung.

D e Ei nsprechenden 01 und 03 (Beschwerdegegnerinnen |
und 1) beantragten die Zurickwei sung der Beschwerde der
Pat ent i nhaberi n.

Neben der oben in Abschnitt (1V) angefihrten

Ent gegenhal tung (2) werden in dieser Entscheidung

f ol gende Ent gegenhal t ungen erwahnt :

(4) Genomics, Bd.2, S. 273-279, M 1988

(8) Nat ure, Bd.322, S. 652-656, 1986

(9) Nucl ei ¢ Acids Research, Bd.12, S. 4127-4138, 1984
(10) EP- A- 266 787

(14) Sci ence, Bd.235, S. 1616-1622, 1987

(16)  EP-A-200 362

(17)  EP-A-237 362
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(23)

(24)

(29)

(31)

(33)

(45)

(46)

(47)

(54)

(55)

(56)

S o4 T 0423/01

Sci ence, Bd.239, S. 487-491, Januar 1988
Tautz,D.: "Notes on the definition and

nomencl ature of tandemy repetitive DNA
sequences” in Pena, S.D.J.: DNA

Fi ngerprinting/ State of the Science, Verl.

Bi r khduser, Basel/CH, 1993.

Human Mol . Cenet., Bd.5, S. 821-825, 1996

Am J. Hum GCenet., Bd.53, S. 1217-1228, 1993

Nat ure Cenetics, Bd.8, S. 229-235, 1994

Nucl ei ¢ Acids Research, Bd.17, S. 6463-6471, 1989
Nucl ei ¢ Aci ds Research, Bd.24, S. 2429-2434, 1996
Trans. Ass. Am Physi ci ans, Bd. 102, S. 185-194, 1989
Bacher, J.W, 9th International Synposium on
Human I dentification, 1998, S. 24-37,

"Pent anucl eoti de Repeats: Hi ghly Pol ynorphic
Cenetic Markers Displaying Mnimal Stutter
Artifact™

Profiles in DNA, Bd.2, S. 3-6, 1996

Nucl ei ¢ Aci ds Research, Bd.24, S. 2807-2812, 1996

Di e Argunente der Beschwerdefihrerin kénnen

f ol gender malRen zusammengef al3t wer den:
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Di e ursprunglich eingereichte Annel dung enthalte eine
Basis fur den in Anspruch 1 angefihrten Bereich
bezigl i ch W ederhol ungsei nheiten mt drei bis sechs

Nukl eoti den. Ebenso sei die Prioritat fidr die Anspriche
1 bis 11 wirksamin Anspruch genonmen, da das
Prioritéatsdokunent explizit auf W ederhol ungsei nheiten
von einem bis etwa sechs bis zehn Nukl eoti de verwei se
und i m Beispiel 1 Trinukleotid-W ederholungen of fenbare.

Der von der Einspruchsabteil ung erhobene Ei nwand wegen
mangel nder Neuheit von Anspruch 1 beruhe auf einer

wi ssenschaftlich nicht korrekten Interpretation der

O fenbarung von Ent gegenhal tung (2) und sei nicht

hal tbar. Der von der Beschwerdegegnerin Il vorgebrachte
Ei nwand der mangel nden Neuheit des Anspruchs 1 imLichte
der Entgegenhal tung (4) verl ange di e Konbi nation di eses
Dokunentes mt Entgegenhaltung (14) und sei allein aus
di esem Grunde ni cht zul assi g. DarUber hinaus bel ege

Ent gegenhal tung (14), dal sich dieser Stand der Technik
mt anderen, viel |&angeren W ederhol ungsei nheiten
beschaftige. Die von der Beschwerdegegnerin

angef Uhrten Ent gegenhal tungen (16) und (17) beziehen
sich nicht auf Verfahren gemal3d Anspruch 1 und seien
daher nicht rel evant.

Ausgehend von Entgegenhaltung (2) als néchstliegendem
Stand der Techni k sei es Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein verbessertes Verfahren zur Verfigung zu
stellen. Die Verbesserung beziehe sich dabei auf eine
Reduzi erung von - bei der Verwendung von Di nukl eoti d-
W eder hol ungsei nhei ten entstehenden - "slippage"-
Artefakten. Die Losung dieser Aufgabe gemal3 Anspruch 1
sei weder aus Entgegenhaltung (2) alleine noch in
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Konmbi nati on mt einem anderen zum Stand der Techni k
gehorenden Dokunment in nahel i egender Wi se abzul eiten.

D e von der Beschwerdegegnerin | vorgel egten
nachver 6f fent|li chten Ent gegenhal tungen kdénnen ni cht
bewei sen, dald die der Erfindung zugrunde |iegende

Auf gabe ni cht Uber den gesanten beanspruchten Bereich
gel 6st sei. Eben dies sei durch die O fenbarung in den
Ent gegenhal t ungen (54) und (55) bel eqgt.

Das beanspruchte Verfahren sei Uber den gesanten
beanspruchten Berei ch ausfidhrbar und somt ausreichend
of fenbart. Die urspriunglich eingereichte Annel dung
enthalte auf Seite 4, letzter Absatz unter H nweis auf
Ent gegenhal tung (8) eine Lehre zum Auffinden von fir das
Ver f ahren geei gneten sinplen oder kryptisch sinplen DNA-
Sequenzen. Sequenzen bis zu einer Lange von 2 kb kénnen

mttels PCR anplifiziert werden.

D e Argunmente der Beschwerdegegnerin | kodnnen
f ol gender malRen zusammengef al3t wer den:

Di e Anspriche entsprechen nicht den Erforderni ssen von
Artikel 123 (2) EPU, da der darin erwihnte Bereich von
m ndestens drei bis hdochstens sechs Nukl eotiden nicht in
der urspringlich eingereichten Annel dung of fenbart sei
Das einzige Beispiel, das sich auf eine bestimte

Tri nukl eoti d- W eder hol ungsei nheit bezi ehe, sei keine
Basis fur andere in den beanspruchten Bereich fallende
W eder hol ungsei nheiten, die vier oder funf Nukleotide
enthalten. Solle die Ei ngrenzung des Bereichs von
urspringlich eins bis sechs auf drei bis sechs

Nukl eoti de einen techni schen Beitrag zu der Erfindung
| ei sten, bringe die Anderung die Beschwerdefithrerin in
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eine vorteil hafte Situation gegentuber der urspringlichen
Annel dung, was den Erforderni ssen von Artikel 123 (2)
EPU wi der spreche.

Das Prioritatsdokunent enthalte aul3er der O fenbarung
von kurzen DNA- Motiven von einem bis hochstens etwa
sechs bis zehn Nukleotiden lediglich ein Beispiel mt

ei ner speziellen Trinukleotid-Sequenz. Nichts deute
darauf hin, dall generell W ederhol ungsei nheiten von drei
bi s sechs Nukl eotiden in irgendei ner Wi se zu bevorzugen
seien. Die Generalisierung des einzigen Beispiels sei
unzul &ssig, so dal3 die Prioritat nicht wirksamin
Anspruch genonmen sei. Die Erfindung gemal3 vorliegendem
Antrag sei eine andere als die genal3 des
Prioritatsdokunentes, wodurch sich nach der

Recht ssprechung der Beschwerdekammern ergebe, dal3 die
Erforderni sse von Artikel 87 EPU nicht erfillt seien.

Al's Konsequenz des Verlustes des Prioritéatsrechtes
gehoren di e Entgegenhal tungen (45) und (47) zum Stand
der Techni k und seien neuheitsschadlich fur den
beansprucht en Gegenstand. Auch Ent gegenhal tung (4), die
i m Zusanmenhang mt Entgegenhaltung (14) zu |l esen sei,
nehme di e Neuheit von Anspruch 1 vorweg. Auf Gund der
unkl aren Bedeutung des Ausdrucks "kryptisch sinple

DNA- Sequenz" sei en auch di e Ent gegenhal tungen (16) und
(17) fur die Beurteilung der Neuheit heranzuzi ehen.

Ausgehend von Entgegenhaltung (2) als néchstliegendem
Stand der Techni k sei die erfindungsgemal3 zu | 6sende
Auf gabe in der Bereitstellung eines alternativen
Ver f ahrens unter Verwendung anderer geei gneter

DNA- Sequenzen zu sehen. Der Fachmann w sse aus ei ner
Fal I e von Ent gegenhal tungen wie z. B. (8), (9), (10)



1089.D

- 8 - T 0423/ 01

oder (22), daB sinple und kryptisch sinple DNA-Sequenzen
mt drei bis sechs Nukl eotide |angen W eder hol ungs-
einheiten mt grofRer Haufigkeit in den neisten

Eukar yont en- Genonen auftreten. D ese Sequenzen entstehen
genauso wi e die in Entgegenhaltung (2) beschriebenen,
namich als Resultat von in vivo "slippage"-Effekten der
DNA- Pol ynmer ase, einer Art Stottern di eses Enzyns bei der
DNA- Repl i kati on. Das mache es klar, dall auch sie

| &ngenpol ynmor ph waren. Dadurch seien sie fir ein
Ver f ahren gemél3 Ent gegenhal tung (2) geeignet. Es kdnne
dar iber hi naus kein G und gesehen werden, warum der
Fachmann aus Ent gegenhal tung (2) entnehnmen solle, dal
das dort offenbarte Verfahren auf D nukleotid-

W eder hol ungsei nhei t en beschr ankt sei.

D e Aufgabe der Erfindung |iege nicht, wi e von der
Beschwer def Ghrerin vorgetragen, in einer Verbesserung
der Met hode von Ent gegenhal tung (2) durch eine Reduktion
von "slippage"-Effekten. Eine derartig fornulierte

Auf gabe sei aulRerdem nicht durch den Cegenstand der
Anspriuche gel 6st, so dalR auch aus di esem G und kei ne
erfinderische Tatigkeit anzuerkennen sei. Zahlreiche
nachver 6ffentlichte Dokunmente bel egen, dall "sli ppage"-
Ef f ekt e auch bei Verwendung von Tri nukl eoti d-

W eder hol ungsei nheiten auftreten.

Da kryptisch sinple DNA-Sequenzen eine Lange aufwei sen
konnen, die eine Anplifizierung durch PCR unniglich
mache, sei das beanspruchte Verfahren nicht dber den
gesant en beanspruchten Berei ch ausfihrbar und die
Erfindung sonmt im Wderspruch zu Artikel 83 EPU nicht
ausrei chend of fenbart.
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D e Argunmente der Beschwerdegegnerin Il konnen
f ol gender malRen zusammengef al3t wer den:

Di e Anspruche 1 bis 11 entsprechen nicht den
Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPU. Die urspriinglich
ei ngerei chte Annel dung enthalte keine Basis fur den neu
ei ngef ihrten Bereich von drei bis sechs Nukl eotiden.

| nsbesondere di e obere Grenze sei nicht aus den
urspringlichen Unterlagen zu entnehnen. Viel nehr werde
dort von hochstens etwa sechs bis zehn Nukl eotiden
gesprochen, was keinem Grenzwert, sondern einemweiteren

Wer t eberei ch ent spreche.

D e beanspruchte Prioritat sei nicht wirksamin Anspruch
genomen. Das Prioritéatsdokunment enthalte keine

O f enbarung beziglich DNA- Sequenzen nmit ei nem

W eder hol ungsberei ch von drei bis exakt sechs
Nukl eot i den.

Das Argument der Ei nspruchsabteil ung, wonach

Ent gegenhal tung (2) nicht nur Dinukl eotid- sondern auch
Tetranukl eoti d- und Hexanukl eoti d- W eder hol ungsei nhei ten
of fenbare, sei nicht von der Hand zu weisen, da die

di esbezigl i che Nonenkl at ur am Annel det ag des
Streitpatents nicht eindeutig gewesen sei

Ent gegenhal tung (2) ware deshal b neuheitsschéadlich

Ent gegenhal tung (4) verweise auf die Anplifizierung von
VNTR s (vari abl e nunber tandemrepeats) mttels PCR Es
sei, umdie Neuheit von Anspruch 1 anzugreifen, zul assig,
di ese O fenbarung mt einem Dokunent zu konbi ni eren, das
eine Definition des Ausdrucks VNTR enthalte.

Ent gegenhal tung (14), die in Abbildung 4 repetitive DNA-
Sequenzen zeige, die den in Anspruch 1 angefihrten
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ent sprechen, enthalte eine derartige Definition.
Ent gegenhal tung (4) sei daher neuheitsschadlich

Ent gegenhal tung (2) stelle den néchstliegenden Stand der
Techni k dar. Die der Erfindung zu G unde |iegende
Aufgabe liege in der Bereitstellung eines dazu
alternativen Verfahrens unter Verwendung von

DNA- Sequenzen mit anderen W eder hol ungsei nheiten. D ese
Auf gabe sei fidr den Fachmann in nahel i egender Wi se
durch ei ne Konbi nati on der Entgegenhaltung (2) mt einem
der Dokunente (4), (8), (9), (10) oder (22) zu | ésen.
Sol | e di e Auf gabe, wi e von der Beschwerdefdhrerin
vorgetragen, in der Verhinderung von "slippage"-
Artefakten |iegen, sei sie durch das beanspruchte
Verfahren nicht gel 6st, weshal b kei ne erfinderische

Tati gkeit zugestanden werden konne.

Es sei am Annel detag des Streitpatents nicht klar
gewesen, was der Fachmann unter einer kryptisch sinplen
DNA- Sequenz verstehe. Das sei auch vom Erfinder in der
nachver 6f fentlichten Entgegenhal tung (24) anerkannt. Da
deshal b auch Sequenzen unter diesen Begriff fallen, die
auf Gund ihrer Lange nicht fur eine PCR Amplifizierung
in Frage komren, sei die Erfindung nicht Uber den
gesant en beanspruchten Bereich ausfihrbar und somt

ni cht ausrei chend offenbart.

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde der Beschwerdef dhrerin (Patentinhaberin)
erfallt die Erforderni sse der Artikel 106 bis 108 und
der Regel 64 EPU und ist daher zul assig.

1089.D
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D e Einsprechende 02 ist aufgrund der Ricknahne ihres

Ei nspruchs am 2. Cktober 2000, also vor der Entscheidung
der Ei nspruchsabteilung, nicht nmehr am Verfahren
beteiligt.

D e Beschwerdegegnerin Il hat Einspruchsstellung durch
Ubertragung ei nes Geschéaftsberei chs der urspringlichen
Ei nsprechenden 03 (Novartis AG erlangt. H erzu hat die
Beschwer def hrerin kei ne Ei nwdnde er hoben.

Anderungen - Artikel 123 (2) und 123 (3) EPU

1089.D

Laut Artikel 123 (2) EPU dirfen eine europdai sche

Pat ent annmel dung und ei n européi sches Patent nicht in

ei ner Wei se gedndert werden, dalR i hr Gegenstand uber den
I nhalt der Annel dung in der urspringlich eingereichten
Fassung hi nausgeht. Genal} der standi gen Rechtsprechung
der Beschwer dekanmern bei nhaltet der Inhalt einer

Annel dung alles, was unmttel bar und ei ndeutig aus den
ursprunglich eingereichten Unterlagen hervorgeht,

ei nschliellich solcher Informationen, die ein Fachmann
bei m Lesen der Anmeldung als darin inplizit offenbart

er kennen wir de.

Si npl e und kryptisch sinple DNA-Sequenzen werden in der
urspringlich eingereichten Patentannel dung i m dem Absat z
beschrieben, der die Seiten 3 und 4 verbindet. Dort wrd
ausgef ohrt, daf "..sinple DNA-Sequenzen kurze DNA-Mbdtive
unf assen, die mndestens ein Nucleotid und hdchstens
etwa 6 bis 10 Nucl eotide enthalten und dutzend- bis etwa
hundertmal tandemartig wi ederholt sind."” Auf Seite 4,
Zeilen 8 bis 10 wird ausgefihrt, dall sich kryptisch

si npl e DNA- Sequenzen durch ei ne uberzufallig haufige,
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aber unregel nmaki ge direkte W ederhol ung von kurzen DNA-

Mbti ven auszei chnen.

Auf Seite 5, zweiter Absatz wird dargelegt, dall mt dem
er fi ndungsgenéfR3en Verfahren vorzugswei se DNA- Sequenzen
unt ersucht werden, die imwesentlichen aus

Tri nukl eoti den auf gebaut sind. Das ist auch der Inhalt
des urspringlich eingereichten Anspruchs 2.

Die in Beispiel 2 untersuchte Sequenz besteht im
wesent |l i chen aus dem Tri nukl eoti d-Mtiv CAG CTG

Der im Anspruch 1 angegebene Bereich, denrufol ge die
erfindungsgenald unt ersuchten sinplen oder kryptisch

si npl en DNA- Sequenzen W eder hol ungsei nheiten zw schen
drei und sechs Nukl eotiden enthalten, weist als unteren
G enzwert den auf Seite 5 und in Anspruch 2 der
urspringlich eingereichten Annel dung explizit

angef ihrten bevorzugten Wert drei und als oberen

G enzwert den auf Seite 3, letzte Zeile der Beschreibung
mt den Worten "hochstens etwa 6 bis 10" angegebenen
Wert sechs auf.

Laut Rechtsprechung der Beschwerdekamern ist eine
Anderung ei nes Bereiches in einem Anspruch, die auf
ei nem bestimten, in einemspezifischen Beispie
beschri ebenen Wert beruht, dann zul &ssig, wenn der
Fachmann ohne weiteres erkennen kann, dafll dieser Wert
mt den Ubrigen Merkmal en des Beispiels nicht so eng
ver bunden ist, dall er die Wrkung di eser

er fi ndungsgeméf3en Ausf ihrungsform als Ganzes auf
aul3er gewbhnl i che Wei se und in erheblichem Ausmald
besti mt (siehe Entscheidung T 201/83, ABI. EPA 1984,
481) .
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Die imvorliegenden Fall urspringlich eingereichte

Annel dung enthadlt neben der all geneinen O f enbarung der
bevor zugt en Verwendung von Trinukl eoti den auf Seite 5
und in Anspruch 2 auch ein spezifisches Beispiel, in dem
der Langenpol ynor phi smus ei nes bestimten Trinukl eotids
untersucht wird. Es ist weder aus dem Bei spi el sel bst
noch aus anderen Teil en der Beschreibung ersichtlich,
dall di e Verwendung di eses bestimten Trinukleotids mt
den dbrigen Merknmal en des Beispiels so eng verbunden ist,
dall dadurch die Wrkung dieser erfindungsgenmallen

Ausf ihrungsform al s Ganzes bestimmt wird (vergl eiche

T 201/ 83 supra).

8. D e Beschwerdegegnerin Il argunentierte, dald der obere
Grenzwert des Bereichs genmald Anspruch 1 nicht durch die
urspringlich eingereichte Beschrei bung of fenbart ware,
da di ese di esbezuglich lediglich von "etwa 6 bis 10"
sprache, also keinen G enzwert, sondern einen weiteren

Ber ei ch angebe.

Dem kann di e Kanmer nicht fol gen. Sel bst wenn der
Ausdruck "etwa 6 bis 10" in der ursprunglichen Annel dung
den oberen Grenzwert nicht durch einen pré&zisen

Zahl enwert angi bt, ist dennoch die Zahl sechs darin
explizit offenbart. Ein Bereich, der zw schen demals
bevorzugt of fenbarten Wert drei und dem ni edrigsten Wert
des "Bereichs" fir den oberen G enzwert sechs liegt, ist
dengendld al s durch die urspriungliche Annmel dung of f enbart

anzusehen.

9. D e Kammer gel angt daher zu der Schl uf3f ol gerung, dalR die
Anspriche 1 bis 11 den Erfordernissen des Artikel 123 (2)
EPU ent sprechen.
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Da sich der erteilte Anspruch 1 auf W ederhol ungs-

ei nhei ten von m ndestens ei nem und hoéchstens sechs

Nukl eoti den bezog, fuhrt der neu eingefihrte Bereich von
drei bis sechs Nukleotiden nicht zu einer

Schut zber ei chserwei terung. Di e Erfordernisse des
Artikels 123 (3) EPU sind sonit erfullt. Dies war

zwi schen den Parteien nicht strittig.

Prioritat - Artikel 87 bis 89 EPU

11.

12.

1089.D

GemalR der Entschei dung der G olRen Beschwer dekamrer

G 2/98 (ABlI. EPA 2001, 413) "bedeutet das in

Artikel 87 (1) EPU fur die Inanspruchnahme einer
Prioritat genannte Erfordernis 'dersel ben Erfindung',
dall die Prioritéat einer fruheren Anmel dung fir einen
Anspruch in einer europdi schen Patentannel dung gemal
Arti kel 88 EPU nur dann anzuerkennen ist, wenn der
Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranzi ehung
des al | genei nen Fachwi ssens unm ttel bar und ei ndeutig
der fruheren Annel dung als Ganzes entnehnmen kann.™"

Im Fall des Streitpatents beinhaltet das
Prioritatsdokunment DE-P-38 34 636.2 (11. Oktober 1988),
auf Seite 6, |letzter Absatz, exakt die gleiche
Definition fur die Begriffe sinple und kryptisch sinple
DNA- Sequenzen, wi e sie auf den Seiten 3 und 4 der
urspringlich eingereichten Annmel dung enthalten ist und
in Punkt (4) oben w edergegeben ist, also mt

W eder hol ungsei nheiten, die m ndestens ein und hoéchstens
etwa 6 bis 10 Nukl eotide enthalten. Im Beispiel 2 des
Prioritatsdokunents, das identisch mt Beispiel 2 der
urspringlich eingereichten Annel dung ist, wrd der
Nachwei s von Langenpol ynor phi snmen ei ner DNA- Sequenz
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14.

15.
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beschri eben, die als Wederhol ungsei nheit die
Tri nukl eoti dsequenz CAG CTG ent hal t.

Punkt (4) der Entschei dungsgrinde von G 2/98 (supra)
| aut et :

"Nach Artikel 4 H PVU kann die Prioritat nicht deshalb
verwei gert werden, weil bestimmte Merkmale [Englisch:

el ements; Franzoésisch: él énents] der Erfindung, fur

wel che die Prioritat beansprucht wird, nicht in den

Pat ent anspr tichen der Annel dung enthal ten sind, deren
Prioritat in Anspruch genonmen wird, sofern nur die
Gesant heit der Annel dung di ese Merkmal e deutlich

of fenbart. Daraus folgt, dal die Prioritat fur einen
Anspruch, d. h. ein 'Merkmal der Erfindung’ im Sinne des
Artikels 4 H PVU, anzuerkennen ist, wenn der Gegenstand
des Anspruchs - inplizit oder explizit - in den die

O f enbarung betreffenden Annel dungsunterl agen deutlich
of fenbart ist, insbesondere in Form eines

Pat ent anspruchs, einer in der Beschrei bung der
Prioritatsannel dung genannt en Ausf ihrungsart oder eines

dort aufgefihrten Beispiels.™

Gowohl sich die in Punkt (6) oben erwédhnte Entschei dung
T 201/83 mt der Frage der urspringlichen O fenbarung
von quantitativen Wertebereichen i m Sinne von Arti kel
123 (2) EPU befaBt, wird sie von der Kammer auch fur die
Frage der recht mal3i gen | nanspruchnahnme einer Prioritat

al s rel evant angesehen.

Angesi chts der O fenbarung auf Seite 6, |etzter Absatz
und in Beispiel 2 des Prioritatsdokunentes gel angt die
Kanmer daher zu der Entschei dung, dalR di e beanspruchte
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Prioritat fur den CGegenstand der Anspriche 1 bis 11
wi rksamin Anspruch genonmen i st.

16. I n Punkt (8.4) der Entschei dungsgrinde von G 2/98 wird
f ol gendes festgehalten:

"Stellt die in einer spateren europdi schen

Pat ent anmel dung beanspruchte Erfindung ei ne sogenannte
Auswahl erfi ndung - al so typi scherwei se di e Auswahl

ei nzel ner | ndividuen aus groRBeren G uppen oder einzel ner
Tei | berei che aus gr 6Reren Zahl enberei chen - in bezug auf
den Gegenstand dar, der in der ersten Annel dung, deren
Prioritat beansprucht wird, offenbart ist, so sind bei
der Beurteilung der Frage, ob sich der Anspruch in der
eur opai schen Patentannmel dung im Sinne des Artikels 87 (1)
EPU auf dieselbe Erfindung wie die Prioritatsannmel dung
bezi eht, auch die Kriterien sorgfaltig zu

ber ticksi chti gen, anhand deren das EPA di e Neuheit von
Auswahl er fi ndungen gegentber dem Stand der Techni k
beurteilt... Prioritéatsanspriche sollten daher nicht
aner kannt werden, wenn die fraglichen Auswahl erfindungen

nach diesen Kriterien als "neu" anzusehen sind."

17. Di e Beschwerdefidhrerin verw es darauf, dal3 die Auswahl
des Bereichs 3 bis 6 aus demimPrioritéatsdokunent
of fenbarten Bereich 1 bis 6 |aut Rechtsprechung der
Beschwer dekammern (si ehe Entscheidung T 279/ 89 vom
3. Juli 1991) nicht die Erfordernisse der Neuheit
erfualle. H eraus schlo3 sie in Unkehrung der
Feststellung der G ofRRen Beschwerdekamer, dal3 die
Prioritat aus diesem Grunde wirksamin Anspruch genommen
I st.

1089.D
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Di e Beschwerdegegnerin | argunentierte di esbeziglich,
dall ei ne Urkehrung der Schl uf3f ol gerung, wonach die
Prioritat wirksamin Anspruch genommen sei, wenn die
Auswahl erfindung als nicht neu anzusehen ist, von der
G oRen Beschwer dekammer nicht explizit angesprochen
wor den und daher nicht zul &ssig sei.

Sie skizzierte zu di esem Zweck fol gende Bei spi el e aus
dem Bereich der Chem e: Die explizite Nennung eines
Mtglieds einer bestimten Stoffgruppe (z. B. eines
Erdal kal i retal | s oder eines bestimten niedrigen Al kyls)
imPrioritatsdokunment wirde ei nen Annel der nicht
berechtigen, diese Prioritat fur eine européische

Pat ent annmel dung in Anspruch zu nehnen, in der die
gesant e Stoffgruppe beansprucht wird (alle
Erdal kal i netal |l e oder alle niedrigen Al kyle), obwhl es
sich dabei eindeutig nicht umeine als neu anzusehende

Auswahl er fi ndung handel n wir de.

Die Kammer stellt fest, dall die von der

Beschwer degegnerin | dargel egten Bei spiele nicht der
Situation imvorliegenden Fall entsprechen. I m Gegensatz
zu der in diesen theoretischen Beispielen skizzierten
Sachl age enthadlt das vorliegende Prioritatsdokunent

ni cht nur die explizite Nennung ei nes bestimten
Mtglieds einer Guppe (das spezifische

Trinukl eotidnotiv CAG CTG in Beispiel 2), sondern auf
Seite 6 auch den all genei nen H nweis auf DNA-Mdtive, die
m ndestens ein und hoéchstens sechs bis zehn Nukl eoti de
enthalten. Eine derartige explizite Ofenbarung eines
Berei chs (oder einer Stoffgruppe) imPrioritatsdokunent,
di e den in der nachfol genden Europé&i schen Annel dung
beanspruchten Bereich (oder die beanspruchte Stoffgruppe)
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unfalRt, liegt in den von der Beschwerdegegnerin

konstruierten Beispielen nicht vor.

Der Argumentationslinie der Beschwerdegegnerin | kann
daher nicht gefol gt werden.

Neuheit - Artikel 54 EPU

20.

21.

1089.D

Di e Einspruchsabteilung gel angte zu der Entschei dung,

dall Ent gegenhal tung (2) dem CGegenstand von Anspruch 1
neuhei t sschadl i ch gegenuberstehe, da die darin

of f enbarten Di nukl eoti d- W eder hol ungsei nheiten, z. B

[ CAl n, auch als Tetranukleotid- [CACA], und

Hexanukl eoti d- [ CACACA] » W eder hol ungsei nhei ten angesehen
wer den konnt en.

Die Kammer stimmt dieser Interpretation nicht zu. D e

W eder hol ungsei nhei ten von sinplen und kryptisch sinplen
DNA- Sequenzen werden i m gesanten der Kammer vorliegenden
rel evanten Stand der Techni k durch die kirzeste
erkennbare sich standi g w eder hol ende Ei nheit

gekennzei chnet (siehe dazu z. B. (8), Tabelle 1; (9),
Seite 4129, zweiter Absatz und Seite 4136
"Abbreviations"; (10), Seite 3, Zeilen 10-19). Eine
Kennzei chnung durch ein Vielfaches der kirzesten
erkennbaren Einheit waire insofern unlogisch, da in einem
Ver fahren zur Messung von Langenpol ynor phisnmen mttels
PCR die Anplifikationsprodukte einer sinplen DNA-Sequenz
i mmer nur L&angenunt erschi ede aufzei gen wirden, die um
ein Viel faches dieser kirzesten, sich sténdig

wi eder hol enden Ei nheit varii eren.

D e Bewertung der O fenbarung ei nes Dokunentes des
St andes der Techni k nmuf3 sich stets nach dem effektiven
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I nhalt und ni cht nach hypot heti sch ndglichen

I nterpretati onen dessel ben richten. Der G undsatz,
wonach es von einem Fachmann erwartet wird, dal3 er beim
Lesen ei nes Patentanspruchs unl ogi sche und kei nen Sinn
ergebende Interpretati onen ausschliel3t, so dalR er zu

ei ner techni sch verninftigen Ausl egung des Anspruchs

gel angt (siehe Entscheidung T 190/99 vom 6. Mirz 2001),
mul3 nach Mei nung der Kanmmer auch bei m Lesen und
Interpretieren ei ner Entgegenhal tung angewendet werden.

Di e Lehre der Entgegenhaltung (2) bezieht sich somt

| ediglich auf sinple DNA-Sequenzen mt Di nukl eotid-

W eder hol ungsei nheiten und i st nicht neuheitsschéadlich
fur die Anspriche 1 bis 11.

Ent gegenhal tung (4) offenbart auf Seite 275 in der
Legende zu Figur 3, daf ein DNA-Fragnment, das einen
Langenpol ynor phi snus auf wei st, wel cher durch

Del eti on/ Ei nfigung oder ein VNITR verursacht wrd,
mttels PCR anplifiziert wird. Auf Seite 274, I|inke
Spalte, wird auf Entgegenhaltung (14) verw esen und
festgestellt, dal dort eine effiziente Strategie zur

| solierung einer groRen Anzahl von Markern offenbart sei
deren Pol ynor phi srus auf das Vorhandensein von VNTR s
basi ere.

Laut Seite 1620, |inke Spalte von Entgegenhal tung (14),
enthalten di e of fenbarten VNTR- Marker W eder hol ungs-

ei nheiten von 17 bis 40 Nukl eotiden. In Tabelle 4, auf
Seite 1621, werden di e Kernsequenzen ("core sequences")
einiger VNTR s gezeigt. Zwei dieser Kernsequenzen,
"Col l agen type I1" und "T14S1", enthalten Bereiche
kryptisch sinpler DNA.
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Bei der Beurteilung der Neuheit ist es grundsatzlich

ni cht zul assi g, verschi edene Vorverdffentlichungen zu
konbi ni eren. Enthalt jedoch eine Vorveroffentlichung
(das "Hauptdokument") einen ausdricklichen H nweis auf

ei ne andere Vero6ffentlichung, so kann das zur Fol ge
haben, dal bei der Auslegung des Hauptdokunentes die

O fenbarung der zweiten Vorverdffentlichung ganz oder
teilweise als Bestandteil der O fenbarung des

Haupt dokunent es angesehen wird (siehe T 153/85, ABI. EPA
1988, 1; Punkt (4.2) der Entschei dungsgrinde).

Dies trifft imvorliegenden Fall zu, in demdie

Ent gegenhal tung (4) den Ausdruck VNTR verwendet, ohne
eine Definition dafir anzugeben, statt dessen aber

di esbeziigl i ch auf Ent gegenhal tung (14) verweist. Das
fuhrt dazu, dal der Fachmann bei m Lesen von

Ent gegenhal tung (4) unter ei nem VNTR ei ne DNA- Sequenz
mt tandemartig wi ederholten Einheiten von 17 bis 40
Nukl eoti den versteht. Er kann aus Entgegenhal tung (14)
ni cht entnehnmen, dalR die in Entgegenhal tung (4)
erwahnten VNTR s gl ei chzusetzen sind mt kryptisch

si npl en DNA- Sequenzen, wie sie in Anspruch 1 des
Streitpatents definiert sind.

D e tandemarti ge W eder hol ung der VNTR s genald
Ent gegenhal tung (14) entspricht nicht einer
t andemarti gen W ederhol ung von in diesen VNTR s

ent hal t enen Kernsequenzen.

Dem Argunent der Beschwerdegegnerin |1, wonach

Ent gegenhal tung (4), wenn sie im Zusanmenhang mt

Ent gegenhal tung (14) gel esen wird, neuheitsschadlich far
den Cegenstand von Anspruch 1 sei, kann di e Kammer daher

ni cht zusti nmen.
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24. Di e von der Beschwerdegegnerin | imschriftlichen
Verfahren als neuheitsschadlich genannten
Ent gegenhal tungen (16) und (17) offenbaren die Technik
der Pol ynerasekettenreaktion (PCR). Die
Ent gegenhal t ungen wei sen an nehreren Stell en darauf hin,
dall PCR fur die Feststellung und Anal yse von
Pol ynor phi smen verwendet werden kann (siehe (16),
Spalten 9 und 26; (17), Seiten 1, 4, 6 und 26). Die
Verwendung von PCR fir die Anal yse von
Langenpol ynor phi smen in sinplen oder kryptisch sinplen
DNA- Ber ei chen wird ni cht erwahnt.

25. D e Entgegenhal tungen (45) und (47), die im
schriftlichen Verfahren von der Beschwerdegegnerin | als
neuhei t sschadl i ch erachtet wurden, gehéren angesichts
der von der Kammer in Punkt (14) oben getroffenen
Ent schei dung bezuglich der wirksamin Anspruch
genonmenen Prioritat nicht zum Stand der Techni k gemaf
Artikel 54 (2) EPU

26. Kei ne der vorliegenden Entgegenhal tungen des Standes der
Techni k offenbart einen Kit gemal3 Anspruch 9. Von den
Beschwer degegneri nnen wur de di esbeziglich auch nichts
vor get r agen

27. Der Cegenstand der Anspriche 1 bis 11 ist neu und
entspricht den Erfordernissen von Artikel 54 EPU

Erfinderische Tatigkeit - Artikel 56 EPU

28. Bei der Pridfung der erfinderischen Tatigkeit wird in der
Regel der Aufgabe-LOsungs-Ansatz (problem and solution
approach) angewandt. Di eser Ansatz besteht im

1089.D
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wesentlichen darin, a) den néchstliegenden Stand der
Technik zu ermtteln, b) die technischen Ergebnisse
(oder Wrkungen) zu beurteilen, die mt der
beanspruchten Erfi ndung gegeniber demermttelten
nachstl i egenden Stand der Technik erzielt werden, c) die
t echni sche Aufgabe zu besti men, deren erfindungsgenalle
Losung di ese Ergebnisse erzielen soll, und d) die Frage
zu prufen, ob die beanspruchten techni schen Merknal e,
mt denen die erfindungsgenmalRen Er gebni sse erzielt

wer den, angesichts des Stands der Technik im Sinne des
Artikel 54 (2) EPU fiur einen Fachmann nahel i egend

gewesen waren

Der zur Bewertung der erfinderischen Tatigkeit

heranzuzi ehende nachstliegende Stand der Technik ist in
der Regel ein Dokunment, das einen Gegenstand offenbart,

der zum gl ei chen Zweck oder mt densel ben Zi el

entw ckelt wurde w e di e beanspruchte Erfindung und die
wi chtigsten technischen Merkmale mt ihr genein hat, der
al so die wenigsten strukturellen Anderungen erfordert.

29. Im Fall e des Streitpatents besteht Einigkeit zw schen
den Parteien, dall Entgegenhaltung (2) den
nachstli egenden Stand der Technik darstellt. D e Kamrer
stimt dem zu

I n Entgegenhaltung (2) wird ein Verfahren zur Anal yse

von Langenpol ynor phi smen i n sinpl en DNA- Sequenzen mit

Di nukl eoti d- W eder hol ungsei nheiten mttels PCR offenbart.
Die Vorteile der PCR- Techni k gegenuber Methoden, die

ei nen Hybridi sierungsschritt beinhalten, werden

her vor gehoben.

1089.D
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Die Definition der der Erfindung zu G unde |iegenden

Auf gabe ist zw schen den Parteien strittig. Die |aut
Beschwer def hrerin zu | 6sende Aufgabe, namich die
Bereitstellung eines in Bezug auf Entgegenhal tung (2)
ver besserten PCR-Verfahrens, wobei sich die Verbesserung
auf eine Reduzi erung von "slippage"-Artefakten bezieht,
wi rd von den Beschwerdegegneri nnen nicht akzeptiert. Sie
sehen di e Aufgabe vielnehr in der Bereitstellung eines
zu Entgegenhal tung (2) alternativen Verfahrens unter
Verwendung von DNA- Sequenzen nmit anderen

W eder hol ungsei nhei ten und verwei sen auf die auf Seite 2,
dritter Absatz der urspriunglich eingereichten Annel dung
fornmulierte Aufgabe. Diese bestand in einer Verbesserung
der auf den Seiten 1 und 2 der ursprunglich

ei ngerei chten Annel dung beschri ebenen Verfahren, wobei
mt einer Restriktionsendonukl ease spezifische DNA-
Fragnmente hergestellt werden, die anschlielRend mt

Hybri di si erungsverfahren nachgew esen werden.

Der vorliegende Anspruch 1, in demdie sinplen und
kryptisch sinplen DNA- Sequenzen so definiert sind, dal
si e W eder hol ungsei nhei ten von m ndestens drei und
hochst ens sechs Nukl eoti den enthalten, die dutzend- bis
hundertmal tandemartig oder mt Unterbrechungen

wi ederholt sind, wurde von der Beschwerdefihrerin im

Ei nspruchsverfahren am 10. Juni 1999 ei ngereicht. Zuvor
war di e Entgegenhaltung (2) am 28. Septenber 1998 von
der Beschwerdegegnerin | in das Verfahren eingefihrt

wor den.

Di e ursprunglich eingereichte Annel dung enthéalt auf
Seite 5, Zeilen 6 bis 26 fol gende O f enbarung:
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"Vor zugswei se werden i m erfindungsgenéflen Verfahren
Langenpol ynor phi smen von si npl en oder kryptisch sinplen
DNA- Sequenzen untersucht, die i mwesentlichen aus
Trinucl eoti d-Mtiven aufgebaut sind. Bei der

Unt er suchung von Langenpol ynor phi snmen sol cher sinpl en
oder kryptisch sinplen DNA-Sequenzen werden sogenannte
"slippage"-Artefakte verm eden. Diese treten

bei spi el swei se bei von aus Di nucl eotid-Mtiven

auf gebaut en si npl en oder kryptisch sinplen DNA-Sequenzen
auf. Dabei entstehen Reaktionsprodukte, die kirzer sind,
al s das erwinscht e Haupt produkt (vgl. Beispiel 4). Diese
artifiziellen Banden kénnen unter Unmrst&nden nur schwer
von "echten" Banden unterschi eden werden, was die

I nterpretation der Ergebnisse erschwert. Bei der
Verwendung von sinpl en oder kryptisch sinplen

Tri nucl eoti dsequenzen treten diese Artefakte nicht, oder
in erheblich verringertem Mal3e auf (vgl. Beispiel 3)."

Die letzten drei Satze der urspringlichen Annel dung auf
Seite 15 | auten:

"Ein zweiter Typ von Artefakten entsteht durch
"slippage"” wahrend des Anplifikati onsprozesses. Dadurch
ent st ehen di e Banden, die i m Dinucl eoti dabstand
unt er hal b der Haupt banden zu sehen sind. Diese

Art ef akt banden kdénnen sich storend auf die Anal yse
auswi rken, wenn sie tatsachliche Langenvari anten

Uberl agern. Sinple Sequenzen mt

Trinucl eoti dw eder hol ungsnoti ven zei gen di ese

Art ef akt banden nicht (vgl. Beispiel 2), da bei diesen
Sequenzen "slippage" wihrend der Anplifikation seltener
ist."”
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Es entspricht der standi gen Rechtsprechung der

Beschwer dekanmern, daflR der Anmel der oder Patentinhaber
eine in der Beschrei bung genannte spezifische Aufgabe

i nsbesonder e dann abwandel n darf, wenn zur objektiven
Beurteilung der Frage der erfinderischen Tatigkeit ein
neu ei ngef ihrter Stand der Techni k herangezogen wi rd,
der der Erfindung nédherkonmm als der in der

ur springlichen Patentannel dung oder in demerteilten
Pat ent herangezogene. Eine Neufornulierung der Aufgabe
i st nicht ausgeschl ossen, wenn di e Auf gabe vom Fachmann
unt er Berucksichtigung des der Erfindung nachstliegenden
St ands der Techni k aus der Annel dung in der

ei ngerei chten Fassung abgel eitet werden kann (siehe
Recht sprechung der Beschwer dekamrern des Europai schen
Patentants, 4. Auflage 2001, deutsche Fassung, Seiten
124 bis 125).

I mvorliegenden Fall wurde eine Neufornulierung der
Auf gabe angesi chts eines neu eingefuhrten Standes der
Techni k (Ent gegenhal tung (2)) vorgenommen.

D e Kammer ist der Ansicht dall diese neuformulierte
Auf gabe aus der Annel dung in der urspringlich

ei ngerei chten Fassung abgel eitet werden kann (siehe
Punkt (32) oben).

Di e der Erfindung zu Grunde |iegende Aufgabe wird in der
Bereitstellung eines in Bezug auf Entgegenhal tung (2)
ver besserten PCR- Verfahrens gesehen, wobei sich die

Ver besserung auf ei ne Reduzi erung von bei der Verwendung
von DNA- Sequenzen mt Dinukl eoti d- W eder hol ungsei nheiten
ent st ehenden "sli ppage"-Artefakten bezieht.
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D ese Aufgabe wird gemal3 Anspruch 1 dadurch gel 6st, dal
si npl e oder kryptisch sinple DNA-Sequenzen mt

W eder hol ungsei nheiten von drei bis sechs Nukl eotiden
durch PCR anplifiziert und die dabei entstehenden
Produkt e aufgetrennt und anal ysiert werden.

Das auf den Seiten 5 und 15 der ursprunglich

ei ngerei chten Beschrei bung erwdhnte Probl em der
"slippage"-Artefakte, die als artifizielle Banden
unt er hal b der Haupt banden zu sehen sind und dadurch die
Interpretation der Versuchsergebni sse erschweren, wrd
in keinemder zum Stand der Techni k gehdrenden und von
den Beschwer degegnerinnen zitierten Dokunenten erwdhnt.

Di e Beschwer degegneri nnen vertreten die Meinung, wonach
es fur den Fachmann nahegel egen hatte, die in

Ent gegenhal tungen (8) und (9) offenbarten

| &ngenpol ynor phen si npl en und kryptisch sinplen

DNA- Sequenzen mt, im Vergleich zu Entgegenhal tung (2),

| &nger en W eder hol ungsei nhei ten zu verwenden, wodurch er
i n einer Einbahnstralen-Situation zum Verfahren gemal
Anspruch 1 gel angt wire und di e dabei auftretende
Reduktion der "slippage"-Artefakte |ediglich einen
Bonus- Ef f ekt darstellen wirde. Ein solcher automatisch
auftretender Extra-Effekt ware | aut Rechtsprechung der
Beschwer dekammern ni cht dazu geei gnet, ein naheliegendes
Verfahren erfinderisch zu machen. D eser

Bet racht ungswei se kann seitens der Kammrer nicht
zugesti nm werden

W e aus der nachveroffentlichten Entgegenhaltung (46) zu
ent nehnmen i st (siehe Zusanmenfassung), ergeben sich far
den Fachmann sel bst i m Jahre 1996 noch manni gf ache

Ansat zpunkte, umdie Bildung von "slippage"-Artefakten
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(dort "frameshift products”) bei der PCR- Anplifikation
von Mkrosatelliten-DNA zu reduzi eren. Genannt werden
z. B. Veranderungen des pH Wertes, der Tenperatur, der
dNTP- oder der My*™*-Konzentration und di e Verwendung
speziell er thernophiler DNA Pol ynerasen.

Aus Ent gegenhal tung (56) (ebenfalls nachverdoffentlicht)
i st zu entnehnmen, dafl, obwohl allgenein keine Methode
far die totale Elimnierung der Stotter-Banden ("stutter
bands") bekannt ist, die Resultate diverser Versuche
nahel egt en, dalR ei ne geringere Anzahl der

W eder hol ungsei nhei ten sow e Unt er brechungen zw schen
densel ben zu ei ner Reduktion der Artefakt-Banden
bei t ragen.

Der Fachmann befand sich demach am Annel det ag des
Streitpatents kei neswegs in einer Einbahnstralen-
Situation, die ihn in naheliegender Wise zum
beanspruchten Verfahren gefihrt hatte. Der technische

Ef fekt, namich die Reduktion der "slippage"-Artefakte,
stellt daher auch keinen automatisch auftretenden Extra-
Ef f ekt dar.

D e Beschwerdegegneri nnen argunentierten des weiteren,
dalR di e von der Beschwerdefdhrerin definierte Aufgabe
durch das erfindungsgenéf3e Verfahren nicht gel 6st sei
da der beanspruchte technische Effekt, die Reduzierung
der "slippage"-Artefakte, durch das Verfahren gemald
Anspruch 1 nicht erzielt werde.

Di e Beschwerdegegnerin | zitierte imschriftlichen

Ver fahren zahl rei che nachveroffentlichte Dokunente, um
zu bel egen, dal} bei der Anplifikation sinpler und
kryptisch sinmpler DNA mt Trinukleotid- und | 4&ngeren
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W eder hol ungsei nheiten mttels PCR unvernei dbar
"slippage"-Artefakte entstehen. Wahrend der nindlichen
Ver handl ung verwi es si e di esbeziglich auf die

Ent gegenhal tungen (29) (Figur 2, Seite 822, linke
Spalte), (31) (Figur 4) und (33) (Figur 6) und erklarte,
dalR di e Ent gegenhal tungen (30), (32) und (34) bis (44)
ver gl ei chbare Ergebni sse aufwei sen

Di e Beschwerdef dhrerin hat dengegeniber betont, dal das
Ver fahren gemal3 Anspruch 1, das i m Gegensatz zum
nachsten Stand der Techni k sinple und kryptisch sinple
DNA- Sequenzen mt W eder hol ungsei nheiten von drei bis
sechs Nukl eoti den ei ner Pol ymerasekettenreaktion
unterwrft, nicht zumtotal en Verschw nden di eser
unerwinschten Artefakte fuhrt, wohl aber zu deren
Redukt i on.

Die Kammer stellt dazu fest, dall di eser technische

Ef fekt in der urspringlich eingereichten Anmel dung
(siehe Beispiel 2, Figur 3) belegt und an Hand des
Vergleichs mt den Ergebni ssen des Beispiels 4 (siehe
Figur 6) diskutiert wrd.

Dar tiber hi naus enthalten die von der Beschwerdefihrerin
zitierten nachveré6ffentlichten Entgegenhal tungen (54)
(Seite 24, linke Spalte) und (55) (Seite 3, zweiter
Absat z) di e Aussage, dall die Menge der auftretenden
Stotter-Artefakte umso geringer ist, je |anger die

W eder hol ungsei nhei ten der PCR-anplifizierten

DNA- Sequenz sind. Tri- und Tetra- Nukl eoti dw eder hol ungen
zei gten demach kl are Verbesserungen gegeniber Mno- und
Di nukl eot i d- W eder hol ungen.
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Di e von der Beschwerdegegnerin | vorgel egten

Ent gegenhal tungen | assen zwar erkennen, dall es bei der
PCR- Anpl i fi kati on von DNA- Sequenzen, die verschiedene
Trinucl eoti d- W eder hol ungsei nhei ten enthalten, zur
Ausbi | dung von Art ef akt banden kommt, die durch ein
Stottern der Pol ynerase wahrend der PCR entstehen,

konnen di e Kammer jedoch nicht davon uberzeugen, dal} die
Auf gabe des Streitpatents durch das Verfahren genald
Anspruch 1 nicht gel 6st, und der angestrebte technische
Ef fekt, nadmich die Reduzierung der "slippage"-Artefakte,

ni cht errei cht wurde.

Bezugl i ch des unabhangi gen Anspruchs 9 trugen die
Beschwer degegneri nnen vor dafll sein Gegenstand extrem
breit ware. Der Kanmer |iegen jedoch weder rel evante
Ent gegenhal t ungen noch schl issi ge Argunente vor, die
bel egen konnten dalR ein Fachmann am Annel detag des
Streitpatents in naheliegender Wise zu einemKit genald
Anspruch 9 gekonmen ware.

D e Kammer gel angt daher zu der Entschei dung, dal3 die
Anspriche 1 bis 11 die Erforderni sse von Artikel 56 EPU

erfullen.

O fenbarung der Erfindung - Artikel 83 EPU

44.
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GemalR Recht sprechung der Beschwerdekamrern i st es eine
Vor ausset zung fir eine ausrei chende O f enbarung, dal3 sie
ei nen Fachmann in die Lage versetzt, imwesentlichen
alle in den Schutzbereich der Anspriche fall enden

Ausf Ghrungsarten nachzuarbeiten (siehe Entschei dung

T 19/90, ABI. EPA 1990, 476).



45.

46.

47.

1089.D

- 30 - T 0423/ 01

I mvorliegenden Fall w esen di e Beschwerdegegneri nnen
darauf hin, dall der Ausdruck "kryptisch sinple

DNA- Sequenzen™” in Anspruch 1 auch sol che DNA- Sequenzen
unfasse, die auf Gund i hrer Lange nicht fur die

Dur chf thrung ei ner Pol yner asekettenreakti on geei gnet

si nd. Daraus ergabe sich, dal3 ein wesentlicher Teil der
von Anspruch 1 unfalten Ausfihrungsarten nicht
nachar bei t bar sei en

Di e ursprunglich eingereichte Annmel dung enthéalt auf

Seite 4, letzter Absatz folgenden H nweis: "Fur das

erfi ndungsgenialle Verfahren geei gnete sinple oder

krypti sch sinple DNA-Sequenzen kénnen mt oder ohne

H | fe eines Conputerprogranms in bereits bekannten DNA-
Sequenzen gefunden werden (9)." Das zitierte Dokunent (9)
entspricht der Entgegenhaltung (8), die mttels des
zitierten Conmputerprograms (siehe Figuren 1 und 2)
mehrere hundert natdrlicher DNA Sequenzen auf das

Vor handensei n kryptisch sinpler DNA Sequenzen untersucht.
Dabei wurden kei ne Sequenzen aufgefunden, die fur das
Ver f ahren gemdl3 Anspruch 1 ungeei gnet sind.

GemalR Ent gegenhal tung (23) koénnen DNA- Sequenzen bis zu
ei ner Lange von 2000 Basenpaaren durch PCR anmplifi ziert
wer den. Bezuglich kryptisch sinpler DNA-Sequenzen, die
auller hal b di eses Langenbereichs |iegen, wurden von den
Beschwer degegneri nnen kei ne konkreten Ausfihrungen
gemacht .

GendR den Erforderni ssen von Artikel 83 EPU ist die
Erfindung so deutlich und vollstéandig offenbart, dal ein

Fachmann si e ausf ihren kann.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz mt der
Anor dnung zuridckverw esen, das Patent in geandertem

Unfang mt fol gender Fassung aufrechtzuerhalten:
Beschrei bung: Seiten 5,6 und 8 der Patentschrift
Seiten 2,3,4 und 7 eingereicht in der

nindl i chen Ver handl ung.

Anspr uche: Nr. 1 bis 11, eingereicht mt Schreiben
vom 10. Juni 1999.

Zei chnungen: Nr. 1 bis 6 der Patentschrift.

Der Geschaftsstell enbeante Der Vorsitzende

P. Crenona M W eser

1089.D



