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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Die Beschwerde der Anmelderin (Beschwerdefithrerin)
richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung, die europadische Patentanmeldung mit
der Nr. 06708066.3 zuriickzuweisen. Die Anmeldung wurde
am 7. Februar 2006 als internationale Anmeldung
eingereicht und mit der Nummer WO 2006/082251
verdffentlicht. Der Titel der Anmeldung lautet "Neue
Hydrophobinfusionsproteine, deren Herstellung und

Verwendung".

Die Prifungsabteilung entschied, dass der Gegenstand
des Anspruchs 1 des ihr vorliegenden Hauptantrags eine
unzulidssige Erweiterung (Artikel 123 (2) EPU)
darstellte. Bezlglich des Anspruchs 1 des ihr
vorliegenden ersten Hilfsantrags war die
Prifungsabteilung der Meinung, dass die unter den
Anspruch fallenden Ausfihrungsformen bestehend aus den
Komponenten yaaD und dewA wegen ihrer Uberraschend
guten Exprimierung im Vergleich zu bekannten
Hydrophobinen und auch wegen ihrer iberraschenden
Eignung fir die Glasbeschichtung als erfinderisch
gelten konnten. Jedoch waren diese liberraschenden
Effekte nicht fiir alle unter den Anspruch 1 fallenden
Ausfihrungsformen glaubhaft gemacht worden. Die
Prifungsabteilung entschied daher, dass der Anspruch 1
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit

(Artikel 56 EPU) beruhte.

Mit der Beschwerdebegriindung reichte die
Beschwerdefiihrerin einen aus 5 Anspriichen bestehenden,

neuen Hauptantrag ein.



Iv.

VI.

VII.
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In einer Mitteilung gemaB Artikel 15 (1) VOBK, die der
Ladung vom 18. Mai 2015 beilag, wies die Kammer auf
wahrend der mindlichen Verhandlung zu diskutierende
Fragen hin, vor allem hinsichtlich der Klarheit und
erfinderischen Tatigkeit des beanspruchten

Gegenstands.

Die Beschwerdefiihrerin hatte im Vorfeld auf die
Einhaltung der Ladungsfrist verzichtet, so dass gemal
Regel 115 (1) Satz 2 EPU die mindliche Verhandlung vor
der Kammer bereits am 23. Juni 2015 stattfinden konnte.
Wahrend der Verhandlung ersetzte die Beschwerdefiithrerin
den anhadngigen Hauptantrag durch einen neuen. Am Ende
der Verhandlung verklindete die Vorsitzende die

Entscheidung der Kammer.

Folgendes Dokument ist fir die vorliegende Entscheidung

relevant:
D2: WO 00/583342.

Anspriiche 1 bis 5 des wahrend der miindlichen

Verhandlung eingereichten Hauptantrags lauten:
"l. Polypeptide der allgemeinen Strukturformel (I)

1 2 3 4 5 6 7
Xn-C"=X1-50=C"=X0-5-C"=X1-100-C " ~X1-1007C"~X1-50"C " ~Xp-5-C "~
X1_50-C8-Xm (I)

wobei X fir jede der 20 natiirlich vorkommenden
Aminosauren steht,

n und m fir Zahlen zwischen 0 und 500 stehen,

C fir Cystein steht,

mit der MaBgabe, dass wenigstens eine der mit Xn oder
Xm abgeklirzten Peptidsequenzen fiir eine mindestens 20

Aminosauren lange Peptidsequenz steht, die
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natiirlicherweise nicht mit einem Hydrophobin verknipft
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Strukturformel
(I)

(i) nur ein Hydrophobin umfasst,

(ii) eine Sequenz SEQ ID NO:2 umfasst und

(iii) daB Xn oder Xm eine Polypeptidsequenz ausgewahlt
aus SEQ ID NO: 16 oder Fragmenten von SEQ ID NO: 16 mit
80-99% der Sequenz umfasst, die nach Beschichten einer
Glasoberflache eine Kontaktwinkelanderung von

mindestens 20° bewirken.

2. Nukleinsadure, codierend fiir Polypeptide gemal

Anspruch 1.

3. Verfahren zur Herstellung von Polypeptiden gemass
Anspruch 1, indem man eine Nukleinsdure gemass
Anspruch 2 in einem Wirtsorganismus exprimiert und das

so erhaltene Protein ggf. nach Aufreinigung isoliert.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,

dass als Wirtsorganismus E. coli verwendet wird.

5. Verwendung von Hydrophobinen gemd&ss Anspruch 1 zur

Beschichtung von Oberflachen."

Die Beschwerdefiihrerin hat zu den entscheidungs-

erheblichen Punkten Folgendes vorgetragen:

Die Formulierung in Anspruch 1, "daB Xn oder Xm eine
Polypeptidsequenz ausgewahlt aus SEQ ID NO: 16 oder
Fragmenten von SEQ ID NO: 16 mit 80-99% der Sequenz
umfasst" sei in den urspringlichen Unterlagen auf Seite
5, Zeile 8 bis 10 offenbart. Die Kombination der
Untergrenze des besonders bevorzugten Bereichs (80%)

mit der Obergrenze des bevorzugten Bereichs (99%) sei
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eine Anderung, die nicht iber den Inhalt der

urspringlich eingereichten Fassung hinausgehe.

Der Anspruch sei nun so gedndert, dass er sich auf
einen Gegenstand richte, der von der Priifungsabteilung
als erfinderisch erachtet wurde, denn sie habe unter
Ziffer 18 ihrer Zurilckweisungsentscheidung
festgestellt, dass ein Fusionsprotein bestehend aus den
Aminosaurensequenzen yaad und dewA (d.h. Fusionen wvon
SEQ ID NO:16 mit SEQ ID NO:2) als erfinderisch gelten
kénne, jedoch nicht ein Fusionsprotein bestehend aus
der Kombination yaae-dewA (d.h. SEQ ID NO:18 mit

SEQ ID NO:2). Daher sei der Bezug auf SEQ ID NO: 18 aus
dem Anspruch nun gestrichen, ebenso wie die Begriffe
,Derivate, ... bei denen einzelne Aminosduren...

verdandert sind", die als unklar angesehen wurden.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der
Grundlage des wahrend der miindlichen Verhandlung

eingereichten Hauptantrags zu erteilen.

Entscheidungsgriunde

Anspruch 1

Gegenstand des Anspruchs 1 sind Fusions-Polypeptide der
allgemeinen Strukturformel (I), die nur ein Hydrophobin
umfassen und "nach Beschichten einer Glasoberflache
eine Kontaktwinkeldnderung von mindestens 20°
bewirken". Der "Kontaktwinkel™ ist der in Grad
gemessene Kontaktwinkel eines Tropfens von 5 pl Wasser
zu einer Glasoberflache (siehe Beispiel 10 der

Anmeldung) .
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2. Die Polypeptide der allgemeinen Strukturformel (I)
umfassen sowohl das urspringlich in Pilzen vorkommende,
wasserabweisende Protein Hydrophobin dewA (SEQ ID
NO: 2), als auch das urspringlich in Bacillus subtilis
vorkommende Protein yaaD (SEQ ID NO: 16), das in der

Biosynthese von Pyridoxal 5'-Phosphat involviert ist.

3. Das in der allgemeinen Strukturformel (I) vorkommende,
aus acht Cystein-Resten, c! bis C8, bestehende
Sequenzmotiv ist fir Hydrophobine kennzeichnend (vgl.
Dokument D2, Seite 7, Zeilen 27 bis 28) und kommt in
der Sequenz SEQ ID NO: 2 wvor (vgl. SEQ ID NO: 2,
Positionen 44, 51, 52, 84, 108, 114, 115 und 122).

4. Da in den beanspruchten Polypeptiden nur ein
Hydrophobin vorkommt, ist die Strukturformel (I) so zu
verstehen, dass die Region c! bis C® der
Strukturformel (I) dem entsprechenden Teil der
Aminosauresequenz SEQ ID: NO:2 entspricht und "Xn" und
"Xm" zwangslaufig jeweils Aminosauren der Positionen 1
bis 43 und 123 bis 135 der SEQ ID NO: 2 umfassen sowie
Aminosauren des Polypeptids mit der Aminosduresequenz
SEQ ID NO: 16 (yaaD), die entweder am C- (Xm) oder am
N-terminalen (Xn) Ende des beanspruchten

Fusionsproteins vorkommen konnen.

5. Alle beanspruchten Polypeptide geh&ren somit zu der

Gruppe der sogenannten "yaad-dewA Fusionsproteine".
Anderungen - Artikel 123 (2) EPU

6. Anspruch 1 des Hauptantrags unterscheidet sich vom
Anspruch 1 der Anmeldung wie urspringlich eingereicht,
indem die Polypeptide zusatzlich dadurch gekennzeichnet

sind, dass sie (i) nur ein Hydrophobin umfassen,
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(ii) eine Sequenz SEQ ID NO:2 umfassen und (iii) dass
Xn oder Xm eine Polypeptidsequenz ist, die aus

SEQ ID NO: 16 (yaaD Polypeptidsequenz) oder Fragmenten
von SEQ ID NO: 16 mit 80 bis 99% der Sequenz ausgewdahlt

ist.

Polypeptide der Strukturformel (I) mit nur einem
Hydrophobin, wobei dieses Hydrophobin dewA

(SEQ ID NO:2) ist, sind in der Anmeldung auf Seite 4,
Zeilen 1 bis 4 offenbart. Dass die Reste Xn oder Xm
eine Polypeptidsequenz sein kdnnen, die aus

SEQ ID NO: 16 oder Fragmenten von SEQ ID NO: 16 mit 80
bis 99% der Sequenz ausgewahlt sind, ist auf Seite 5,
Zeilen 5 bis 10 der urspriinglich eingereichten Fassung
der Anmeldung offenbart. Die Oberflacheneigenschaften
der beanspruchten Polypeptide beziiglich der
Kontaktwinkeldnderung von mindestens 20° waren
Bestandteil des Anspruchs 1 der Anmeldung in der

urspringlich eingereichten Fassung.

Die in der angefochtenen Entscheidung als gegen
Artikel 123 (2) EPU verstoRBend angesehene Angabe "oder
Fragmenten oder Derivaten dieser Sequenzen" kommt im

nun zur Entscheidung stehenden Anspruchsatz nicht vor.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 in der urspringlich
eingereichten Anmeldung offenbart ist. Die Anderungen
verstoBen daher nicht gegen Artikel 123 (2) EPU.

Anspriiche 2 bis 5 bleiben, auber der Anpassung der
Abhéngigkeit, gegeniiber den urspringlich eingereichten
Anspriichen unverandert. Somit erfillen auch diese

Anspriiche die Erfordernisse von Artkiel 123 (2) EPU.
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Erfinderische Tdtigkeit - Artikel 56 EPU

11.

12.

13.

Zur Frage der erfinderischen Tatigkeit der
beanspruchten Polypeptide gab die Beschwerdefiihrerin in
der Beschwerdebegriindung an, dass die Anspriiche sich
nach den vorgenommenen Anderungen nun auf diejenigen
Gegenstande richteten, die von der Prifungsabteilung in
ihrer Entscheidung als erfinderisch anerkannt worden
waren. Gegenstand des Anspruchs 1 waren somit dewA-yaaD

Fusionsproteine.

Ebenso wie die Beschwerdefiithrerin und die Prifungs-
abteilung ist auch die Kammer der Auffassung, dass
Dokument D2 als nachstliegender Stand der Technik in
Bezug auf den Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen
werden kann. Dokument D2 bezieht sich auf das gleiche
technische Gebiet wie die vorliegende Anmeldung,
namlich das der Hydrophobine, und insbesondere auf
deren Fusionsproteine (vgl. Dokument D2, Seite 9,
Absatz 2). Tatsachlich offenbart Dokument D2
Fusionsproteine zwischen einem Hydrophobin und einem
beliebigen weiteren Molekiil, sowie Verfahren zu dessen
gentechnischer Herstellung (siehe Anspruch 10 und
Beispiele 1, 17, 19, 21 und 24 bis 29).

Die nun beanspruchten Polypeptide unterscheiden sich
von den aus Dokument D2 bekannten sowohl in der Wahl
eines spezifischen Hydrophobins, namlich dewA, als auch
in der Wahl eines spezifischen Fusionspartners, namlich
yvaaD. Der technische Effekt dieser Unterschiede ist,
dass die beanspruchten Polypeptide zur Beschichtung von
Oberflachen verwendbar sind, die dann eine erhohte
Hydrophobie aufweisen (siehe Beispiel 10 der

Anmeldung) .
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15.

l6.

17.
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Die zu ldsenden Aufgabe, die sich aus diesem
Unterschied zum Stand der Technik und dessen Wirkung
ergibt, ist die Bereitstellung von Verbindungen, die
zur Erhdéhung der Hydrophobie von Oberfldchen verwendbar
sind. Dass die beanspruchten Polypeptide diese Aufgabe

losen, ist ein Merkmal des Anspruchs.

Die in Dokument D2 offenbarten Hydrophobin-
Fusionsproteine weisen zwar hydrophobische
Eigenschaften auf. Diese werden jedoch in Verfahren zur
effektiven Reinigung des an das Hydrophobin gekoppelten
Molekils genutzt. Aus der Offenbarung von Dokument D2
ergeben sich keinerlei Hinweise, dass solche
Fusionsproteine bei der Beschichtung von Oberflachen,
um deren Hydrophobie zu erhdhen, Anwendung finden
kénnten. Der Kammer liegen auch keine anderen Dokumente
aus dem Stand der Technik vor, die dem Fachmann eine
solche Lehre bieten wiirden. Der Gegenstand des
Anspruchs 1 ergibt sich daher nicht in naheliegender
Weise aus dem Stand der Technik und beruht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Die oben genannten Griinde, die zur Anerkennung der
erfinderischen Tatigkeit des Gegenstands des
Anspruchs 1 fihren, gelten ebenso flir die Gegenstande

der Anspriiche 2 bis 5.

Die Grinde, die zur Zurickweisung der Anmeldung gefiihrt

haben, sind somit ausgeraumt.

Neuheit - Artikel 54 EPU; Offenbarung der Erfindung -
Artikel 83 EPU,; Klarheit und Stiitze in der Beschreibung -
Artikel 84 EPU

18.

Die Prifungsabteilung hat sich in ihrer Entscheidung

nicht damit auseinandergesetzt, ob die ihr vorliegenden
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Anspruchsséatze die Erfordernisse der Artikel 54, 83 und
84 EPU erfiillen. Die Kammer ist der Ansicht, dass diese
Erfordernisse beziglich der Anspriiche des ihr
vorliegenden Hauptantrages erfiillt sind. Insoweit das
Erfordernis der ausreichenden Offenbarung der Erfindung
betroffen ist, ist die Kammer angesichts der
experimentellen Beweise in der Anmeldung insbesondere
davon lUberzeugt, dass die beanspruchten Polypeptide die
ihnen zugeschriebene Wirkung auch erreichen, denn die
Beispiele 9 und 10 belegen, dass nach Beschichten einer
Glasoberfldche mit einem yaaD-dewA Fusionsprotein der
Kontaktwinkel eines Wassertropfens mindestens um 40°

groRer als bei einer unbehandelten Oberflédche ist.

Somit kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die

Anspriiche die Erfordernisse des EPU erfiillen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung der Prifungsabteilung

wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Prifungsabteilung mit

der Anordnung zurilickverwiesen,

ein Patent mit den

wahrend der mindlichen Verhandlung vor der

Beschwerdekammer eingereichten Ansprichen 1 bis 5 und

einer noch anzupassenden Beschreibung zu erteilen.

Der Geschaftsstellenbeamte:

P. Cremona

Entscheidung
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