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Beschwerde-Aktenzeichen: T 2510/11 - 3.3.02

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 9. Marz 2016

Beschwerdefiihrer: mosaiques diagnostics and therapeutics AG
(Anmelder) Mellendorfer Strasse 7-9
30625 Hannover (DE)

Vertreter: von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft
von Patentanwalten und Rechtsanwalten mbB
Deichmannhaus am Dom
Bahnhofsvorplatz 1
50667 Ko6ln (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender U. Oswald
Mitglieder: K. Giebeler
L. Bihler

Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 5. Juli 2011
zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 06819861.3
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

Die unter dem Aktenzeichen 06819861.3 eingereicht
Europaische Anmeldung wurde als WO 2007/063089
verdoffentlicht und mit der am 5. Juli 2011 zur Post
gegebenen Entscheidung von der Prifungsabteilung geméal

Artikel 97(2) EPU zuriickgewiesen.

Die Prifungsabteilung befand, dass weder der
Hauptantrag, noch einer der Hilfsantrdge I bis IV die
Erfordernisse der Artikel 84 und 83 EPU erfiillten, und
dass auBerdem der Hauptantrag und Hilfsantrag I nicht
die Erfordernisse des Artikels 82 EPU erfillten.

Die Anmelderin (im folgenden Beschwerdefiihrerin) legte
gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Mit der
Beschwerdebegriindung reichte die Beschwerdefiithrerin
einen geadnderten Hauptantrag und Hilfsantrag I ein und
erhielt die bereits vor der Prifungsabteilung

eingereichten Hilfsantrage II bis IV aufrecht.

Anspruch 1 des Hauptantrags ist identisch mit

Anspruch 1 des Hilfsantrags II und lautet wie folgt:

"Verfahren zur Diagnostik wvaskularer Erkrankungen (VE)
umfassend den Schritt der Bestimmung einer An- oder
Abwesenheit von mindestens drei Polypeptidmarkern in
einer Urinprobe, wobei die Polypeptidmarker ausgewahlt
sind aus den Markern 1-526, die durch folgende Werte
flir die Molekularmassen und die Migrationszeit (CE-

Zeit) charakterisiert sind:

<Tabelle, die hier nicht reproduziert wird>

wobei die CE-Zeit bezogen ist auf eine 90 cm lange

Glaskapillare mit einem inneren Durchmesser (ID) von
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50 um bei einer angelegten Spannung von 25 kV, wobei
als Laufmittel 20% Acetonitril, 0,25 M Ameisensaure in
Wasser verwendet wird,

wobeil die CE-Zeit normiert ist auf folgende Polypeptide

<Tabelle, die hier nicht reproduziert wird>

und die Marker in Urinproben identifiziert wurden."

Anspruch 1 des Hilfsantrags I lautet wie folgt:

"Verfahren zur Diagnostik wvaskularer Erkrankungen (VE)
umfassend den Schritt der Bestimmung einer An- oder
Abwesenheit von mindestens finf Polypeptidmarkern in
einer Urinprobe, wobei die Polypeptidmarker ausgewahlt
sind aus den Markern 1-526, die durch folgende Werte
flir die Molekularmassen und die Migrationszeit (CE-

Zeit) charakterisiert sind:

<Tabelle, die hier nicht reproduziert wird>"

wobei die CE-Zeit bezogen ist auf eine 90 cm lange
Glaskapillare mit einem inneren Durchmesser (ID) von

50 um bei einer angelegten Spannung von 25 kV, wobei
als Laufmittel 20% Acetonitril, 0,25 M Ameisensaure in
Wasser verwendet wird,

wobeil die CE-Zeit normiert ist auf folgende Polypeptide
<Tabelle, die hier nicht reproduziert wird>

und die Marker in Urinproben identifiziert wurden."

Anspruch 1 des Hilfsantrags III lautet wie folgt:

"Verfahren zur Diagnostik wvaskularer Erkrankungen (VE)

umfassend den Schritt der Bestimmung einer An- oder
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Abwesenheit von mindestens drei Polypeptidmarkern in
einer Urinprobe, wobei die Polypeptidmarker ausgewahlt
sind aus den Markern 1-526, die durch folgende Werte
flir die Molekularmassen und die Migrationszeit (CE-

Zeit) charakterisiert sind:

<Tabelle, die hier nicht reproduziert wird>"

wobei die CE-Zeit bezogen ist auf eine 90 cm lange
Glaskapillare mit einem inneren Durchmesser (ID) von
50 um bei einer angelegten Spannung von 25 kV, wobei
als Laufmittel 20% Acetonitril, 0,25 M Ameisensaure in
Wasser verwendet wird,

wobeil die CE-Zeit normiert ist auf folgende Polypeptide

<Tabelle, die hier nicht reproduziert wird>

und die Marker in Urinproben identifiziert wurden,
wobeil die vaskuldre Erkrankung Gefale des Herzens, des

Gehirns oder der Niere betrifft."

Anspruch 1 des Hilfsantrags IV lautet wie folgt:

"Verfahren zur Diagnostik wvaskularer Erkrankungen (VE)
umfassend den Schritt der Bestimmung einer An- oder
Abwesenheit von mindestens drei Polypeptidmarkern in
einer Urinprobe, wobei die Polypeptidmarker ausgewahlt
sind aus den Markern 1-526, die durch folgende Werte
flir die Molekularmassen und die Migrationszeit (CE-

Zeit) charakterisiert sind:
<Tabelle, die hier nicht reproduziert wird>"
wobei die CE-Zeit bezogen ist auf eine 90 cm lange

Glaskapillare mit einem inneren Durchmesser (ID) von

50 um bei einer angelegten Spannung von 25 kV, wobei
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als Laufmittel 20% Acetonitril, 0,25 M Ameisensaure in
Wasser verwendet wird,

wobei 0,7 ml Urin mit 0,7 ml Filtrationspuffer mit der
Zusammensetzung 2 M Harnstoff, 10 mM Ammoniak, 0,02%
SDS versetzt werden, und mit einer 20 kDa Membran bei
3000 U/min ultrafiltriert werden, bis 1,1 ml

Ultrafiltrat erhalten werden, die auf eine PD10 Saule

\O

aufgetragen werden, mit 2,5 ml 0,01 % NH40H eluiert und
lyophilisiert werden und dann in 20 microliter Wasser
resuspendiert werden,

wobeil die CE-Zeit normiert ist auf folgende Polypeptide

<Tabelle, die hier nicht reproduziert wird>

und die Marker in Urinproben identifiziert wurden,
wobeil die vaskuldre Erkrankung GefaRe des Herzens, des

Gehirns oder der Niere betrifft."

In einer Mitteilung vom 8. Oktober 2015, die der Ladung
zur mindlichen Verhandlung beigefligt war, teilte die
Kammer u.a. mit, dass nach ihrer vorlaufigen Auffassung
keiner der vorliegenden Anspruchssatze die
Erfordernisse der Artikel 83, 84 und 123(2) EPU
erfullte.

Mit Schreiben vom 12. Februar 2016 teilte die
Beschwerdefihrerin mit, dass sie an der mindlichen
Verhandlung nicht teilnehmen werde und dass der Antrag

auf mindliche Verhandlung zuriickgenommen werde.

Zu den Ausfihrungen der Kammer in der Mitteilung wvom
8. Oktober 2015 wurde von der Beschwerdefithrerin

sachlich nichts erwidert.
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X. Die flir diese Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdefithrerin lassen sich wie folgt zusammen-

fassen:

Die Anspriiche erfiillten die Erfordernisse des EPU. Die
Marker gemal Anspruch 1 wurden in Proben von Patienten
mit vaskuldren Erkrankungen analysiert. Dabei wurde
festgestellt, dass die genannten Marker bei diesen
Patienten im Vergleich zu gesunden Probanden entweder
in unterschiedlicher Haufigkeit oder in unter-
schiedlichen Amplituden vorkamen. Daraus ergabe sich,
dass die Marker zur Diagnose von vaskularen

Erkrankungen geeignet seien.

XI. Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
Entscheidung der Prifungsabteilung und die Erteilung
eines Patents auf der Grundlage des mit der Beschwerde-
begriindung eingereichten Hauptantrags oder, alternativ,
des mit der Beschwerdebegrindung eingereichten
Hilfsantrags I oder eines der bereits vor der

Prifungsabteilung eingereichten Hilfsantrdge II bis IV.

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

Rechtliches Gehdr

2. GemaB Artikel 113(1) EPU diirfen die Entscheidungen des
Europdischen Patentamts "nur auf Grinde gestitzt
werden, zu denen die Beteiligten sich auBern konnten".
Die vorliegende Entscheidung stiitzt sich ausschlieBlich
auf Grinde, die der Beschwerdefihrerin in der

Mitteilung der Kammer vom 8. Oktober 2015 mitgeteilt
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wurden (siehe Punkte VIII und IX oben). Die Beschwerde-
fiilhrerin hatte somit Gelegenheit, sich zu diesen

Grinden zu auBern.

Hauptantrag - Ausreichende Offenbarung (Artikel 83 EPU)

3. Anspruch 1 des Hauptantrags richtet sich auf ein
Verfahren zur Diagnostik wvaskularer Erkrankungen, das
den Schritt der Bestimmung einer An- oder Abwesenheit
von mindestens drei Polypeptidmarkern in einer
Urinprobe umfasst, wobei die Polypeptidmarker aus 526
in einer Tabelle aufgelisteten Markern auszuwdhlen

sind, die lediglich durch ihre Molekularmassen und die

Migrationszeiten in der Kapillarelektrophorese ("CE-
Zeit") charakterisiert sind.
4., In Anspruch 1 des Hauptantrags wird nicht genannt,

welche der aufgelisteten Marker an- oder abwesend sein
sollen, oder wie daraus eine Schlussfolgerung
hinsichtlich der Diagnostik vaskuldrer Erkrankungen zu
ziehen ist. Die Beispiele der Anmeldung beschreiben
lediglich die Vorbereitung der Urinproben, die CE-MS
Messung, sowie die verwendeten Standards fir die CE-
Messung. Keines der Beispiele offenbart, dass die
Bestimmung einer Kombination von drei oder mehr
Polypeptidmarkern ausgewahlt aus den insgesamt 526
Markern tatsadchlich die Diagnose einer vaskularen
Erkrankung ermdéglicht, geschweige denn, wie und mit
welchen Kombinationen von Polypeptidmarkern das
beanspruchte Verfahren durchgefihrt werden kann. Die
bloRe Tatsache, dass die genannten 526 Marker in Proben
von Patienten mit vaskulédren Erkrankungen im Vergleich
zu Proben aus gesunden Probanden in unterschiedlicher
Haufigkeit oder in unterschiedlichen Amplituden
gemessen wurden, erlaubt nach Uberzeugung der Kammer

keinen Rickschluss darauf, ob und wenn ja, welche
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Kombinationen von drei oder mehr dieser Marker
tatsachlich die Diagnose einer vaskularen Erkrankung

ermdglichen.

Im Hinblick auf die Offenbarung der Anmeldung muss die
Kammer daher davon ausgehen, dass nicht mit allen
Kombinationen von mindestens drei der 526 Markern ein
Verfahren zur Diagnostik wvaskuldrer Erkrankungen
ausfihrbar ist. Der Fachmann misste also selbst
herausfinden, welche Marker fir die Diagnose einer
vaskularen Erkrankung geeignet sind, beispielsweise ob
iberhaupt eine 3-er Kombinationen aussagekraftig ist

und wenn ja, welche.

Um das beanspruchte Verfahren ausfiithren zu kdnnen, ware
es also notig, die mdéglichen Kombinationen von
mindestens drei der 526 Marker auf ihre Aussagekraft zu
testen, was einem Forschungsprojekt entsprechen und

einen unzumutbaren Aufwand darstellen wirde.

5. Folglich ist flir Anspruch 1 des Hauptantrags das
Erfordernis der ausreichenden Offenbarung (Artikel 83
EPU) nicht erfillt.

Hilfsantrdge I bis IV

6. Anspruch 1 des Hilfsantrags II ist identisch mit
Anspruch 1 des Hauptantrags und weist somit denselben
Mangel unter Artikel 83 EPU auf.

Anspruch 1 des Hilfsantrags I unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass mindestens
finf statt drei Polypepeptidmarker bestimmt werden;
jedoch wird nicht spezifiziert, welche der 526 Marker
fiir die Diagnose einer vaskulédren Erkrankung zu

kombinieren sind. Folglich weist Anspruch 1 des
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Hilfsantrags I denselben Mangel unter Artikel 83 EPU

auf wie Anspruch 1 des Hauptantrags.

Dies gilt auch fir Anspruch 1 des Hilfsantrags III, der
sich von Anspruch 1 des Hauptantrags nur dadurch
unterscheidet, dass die vaskulare Erkrankung GefaBe des
Herzens, des Gehirns oder der Niere betreffen; es wird
jedoch ebenfalls nicht spezifiziert, welche Marker zu

kombinieren sind.

Entsprechend erfillt auch Anspruch 1 des Hilfs-

antrags IV nicht die Erfordernisse des Artikels 83 EPU.
Dieser unterscheidet sich von Anspruch 1 des
Hauptantrags dadurch, dass die vaskuldre Erkrankung
Gefdhe des Herzens, des Gehirns oder der Niere
betreffen, und dass Details der Probenvorbereitung fir
die Messung der CE-Zeit genannt werden; es wird jedoch
ebenfalls nicht spezifiziert, welche Marker zu

kombinieren sind.

7. Folglich erfillt keiner der Hilfsantrage die

Erfordernisse des EPU.

Vermeintliche Verletzung des rechtlichen Gehdrs durch die

Priifungsabteilung

8. Die Beschwerdefiihrerin hat vorgebracht, dass die
Entscheidung der Prifungsabteilung "auf Passagen der
Rechtsprechungsiibersicht verweist (...), die im Rahmen
der mindlichen Verhandlung nicht diskutiert wurden",
und dass daher ein VerstoB gegen Artikel 113 (1) EPU

vorlage.

Die Kammer sieht jedoch keine Verletzung des
rechtlichen Gehérs, da die Prifungsabteilung

grundsadtzlich davon ausgehen konnte, dass dem
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zugelassenen Vertreter die Rechtsprechung der

Beschwerdekammern bekannt war.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.
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