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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die vorliegende Entscheidung betrifft die Beschwerde
der Patentinhaberin (Beschwerdefilhrerin) gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung (angefochtene
Entscheidung), das europaische Patent Nr. 2 285 816

(Streitpatent) zu widerrufen.

Im Einspruchsverfahren hatten die Einsprechenden 1 bis
3 (Beschwerdegegnerinnen 1 bis 3) den Widerruf des
Streitpatents im gesamten Umfang basierend auf den
Einspruchsgrinden gemidR Artikel 100 a) EPU (mangelnde
Neuheit und mangelnde erfinderische Tatigkeit),
Artikel 100 b) EPU und Artikel 100 c) EPU beantragt.

Die angefochtene Entscheidung basiert auf den
Anspruchsséatzen des Hauptantrags und der Hilfsantrédge 1
bis 56. Die Einspruchsabteilung entschied, dass der
beanspruchte Gegenstand des Hauptantrags und der
Hilfsantrédge 1 bis 55 nicht die Erfordernisse von
Artikel 123 (2) EPU erfille. Ferner geniuge der
beanspruchte Gegenstand des Hilfsantrags 56 zwar den
Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPU und sei unter
Artikel 84 EPU nicht angreifbar, doch sei die Erfindung
des Hilfsantrags 56 nicht so deutlich und vollstandig

offenbart, dass ein Fachmann sie ausfihren konne.

Die folgenden Dokumente aus dem Verfahren vor der
Einspruchsabteilung sind fiir die vorliegende

Entscheidung relevant:

D39 Versuchsbericht der Beschwerdegegnerin 1,
eingereicht mit Schriftsatz vom 4. Januar 2018
D42 Konvolut von Ausziigen aus verschiedenen

vorveroffentlichten Fachbiichern
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Mit ihrer Beschwerdebegriindung reichte die
Beschwerdefilhrerin Anspruchssatze der Hilfsantrage 57

bis 59 sowie das folgende Dokument ein:
D44 Versuchsbericht

Mit Schriftsatz vom 23. August 2018 reichte die
Beschwerdefilhrerin die Anspruchssatze ein, auf denen
die angefochtene Entscheidung basiert (Hauptantrag
sowie Hilfsantrdage 1 bis 56). Ferner reichte sie die

Anspruchsséatze der Hilfsantradge 57 bis 59 erneut ein.

Antragsgemédll wurden die Parteien zu einer mindlichen
Verhandlung geladen. Zu deren Vorbereitung erlieB die
Kammer eine Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK 2020
mit einer vorlaufigen Stellungnahme zu bestimmten

entscheidungserheblichen Punkten.

Mit Schriftsatz vom 12. Januar 2021 reichte die

Beschwerdegegnerin 1 die folgenden Dokumente ein:

D45 Technical Information, Cremophor® WO 7
D46 Us 2008/0002574 Al

Mit Schriftsatz vom 7. April 2021 kiindigte die
Beschwerdegegnerin 3 an, dass sie an der miindlichen

Verhandlung nicht teilnehmen werde.

Die mindliche Verhandlung vor der Kammer fand am
10. Juni 2021 in Anwesenheit der Beschwerdefiihrerin und
der Beschwerdegegnerinnen 1 und 2 mit Einverstéandnis

der Parteien als Videokonferenz statt.

In der mindlichen Verhandlung entschied die Kammer, die

Sachvortrage gestiitzt auf die Dokumente D45 und D46 und
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auch die Dokumente D45 und D46 nicht zum Verfahren
zuzulassen. Die Beschwerdefihrerin erklarte den mit
Schriftsatz vom 23. August 2018 eingereichten
Hilfsantrag 26 zu ihrem Hauptantrag. Die mit gleichem
Schriftsatz eingereichten Hilfsantrage 27, 54, 55 und
59 erhielt sie aufrecht und nahm die Ubrigen Antrage
zuriick. Am Ende der miindlichen Verhandlung verkiindete
der Vorsitzende den Tenor der vorliegenden

Entscheidung.

Die flir die vorliegende Entscheidung relevanten Antrage

lauteten wie folgt.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und, falls einer der
Anspruchsséatze des Hauptantrags, eingereicht als
Hilfsantrag 26 mit Schriftsatz vom 23. August 2018,
oder der Hilfsantrage 27, 54, 55 oder 59, eingereicht
mit Schriftsatz vom 23. August 2018, die Erfordernisse
von Artikel 123 (2) und 83 EPU erfiille, die
Zurickverweisung der Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung. Ferner
beantragte sie die Nichtzulassung von D45 und D46 zum

Verfahren.

Die Beschwerdegegnerinnen 1 und 2 beantragten die
Zurlickweisung der Beschwerde, und, falls einer der von
der Beschwerdefiihrerin eingereichten Anspruchssatze des
Hauptantrags bzw. der Hilfsantrdge 1 bis 59 die
Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU und 83 EPU
erfille, die Zurilickverweisung der Angelegenheit an die

Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung.

Die Beschwerdegegnerin 3 hatte sich im
Beschwerdeverfahren inhaltlich nicht geduRert und keine

Antrage gestellt.
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Das fur die vorliegende Entscheidung relevante
Beschwerdevorbringen der Beschwerdefihrerin kann wie

folgt zusammengefasst werden.

Sofern Anderungen in Anspruch 1 des Hauptantrags als
Auswahl aus der ursprunglichen Offenbarung anzusehen
seien, liefere die urspringliche Anmeldung
entsprechende Hinweise fir die Bevorzugung der
jeweiligen Auswahl. Dies gelte insbesondere auch fur
die Langenobergrenze von < 500 bp der kurzkettigen
Nukleinsaduren. Diese sei in Anspruch 4, Punkt d,
besonders hervorgehoben. Ebenso sei der urspringlichen
Anmeldung auf Seite 10, Absatz 3 zu entnehmen, dass der
Einsatz nicht-ionischer Detergenzien zumindest bei der
Verwendung von Plasma und Serum als
nukleinsdurehaltigem Ausgangsmaterial bevorzugt sei.
Die nicht-ionischen Detergenzien seien zwar dort nur
beispielhaft erwahnt, doch sei diese Detergenzien-
Klasse gleichzeitig die einzig genannte. Diese Klasse
seli daher bevorzugt. Folglich erfiille der Gegenstand
von Anspruch 1 die Erfordernisse von

Artikel 123 (2) EPU.

Der Auffassung der Kammer hinsichtlich der Auslegung
von Anspruch 1 sei zuzustimmen. Dieser sei so zu
verstehen, dass als Alkohol ausschlieBlich Isopropanol
anwesend sein durfe und dass die Konzentration des
Isopropanols im anspruchsgemédlRen Bereich wvon

2 15 % (v/v) und £ 25% (v/v) liegen miisse. Anspruch 1

sei demnach klar.

Fir den Bindungsschritt weise die urspringliche
Anmeldung (i) auf den bevorzugten Einsatz der nicht-
ionischen Detergenzien der Tween-Gruppe (Seite 10,

Absatz 3) und (ii) auf Detergenz-Mengen von 9 bis
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11% (w/v) hin (Beispiel 8). Dass sich Beispiel 8 auf
Detergenzien allgemein und nicht speziell auf nicht-
ionische Detergenzien beziehe, stehe der Bejahung einer
ausreichenden Offenbarung nicht entgegen. Im Ubrigen
weise die urspringliche Anmeldung auch auf den
moglichen Einsatz von solchen nicht-ionischen
Detergenzien hin, die iblicherweise in Lysepuffern
enthalten seien. Wie aus D42 ersichtlich sei
beispielsweise Nonidet P-40 ein solches Detergenz. D44
belege, dass sich kurzkettige Nukleinsduren mit einer
Lidnge £ 500 bp mit diesem nicht-ionischen Detergenz
isolieren/aufreinigen lassen wirden. Die in den
Anspriichen des Hauptantrags definierte Erfindung sei

mithin ausreichend offenbart.

D45 und D46 und der dazugehorige Sachvortrag seien fast
zweieinhalb Jahre nach Eingang der Beschwerdebegriindung
und damit deutlich verspatet eingereicht worden und

somit nicht zum Verfahren zuzulassen.

Das flur die vorliegende Entscheidung relevante
Beschwerdevorbringen der Beschwerdegegnerinnen kann wie

folgt zusammengefasst werden.

Aus der urspriinglichen Anmeldung miisse mehrmals
willkiirlich ausgewahlt werden, um zum Gegenstand von
Anspruch 1 zu gelangen. Insbesondere sei die in
Verbindung mit den kurzkettigen Nukleinsduren genannte
Langenobergrenze von < 500 bp in der urspringlichen
Anmeldung nur in einem sehr speziellen Zusammenhang
offenbart, nadmlich der Isolierung frei zirkulierender
féotaler DNA aus maternalen Blutproben. Diese Anwendung
betreffende Merkmale hédtten keinen Einzug in Anspruch 1
gehalten, weshalb dessen Gegenstand das Resultat einer
nicht-gewdhrbaren Zwischenverallgemeinerung sei. Die

urspringliche Offenbarung auf Seite 10, Absatz 3 lasse
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nicht den Schluss zu, dass nicht-ionische Detergenzien
bevorzugt seien. Folglich erfiille der Gegenstand von
Anspruch 1 nicht die Erfordernisse wvon

Artikel 123 (2) EPU.

Isopropanol sei ein verzweigter Alkohol. Sofern sich
das Merkmal "Isopropanol" auf den unverzweigten Alkohol
beziehe, betreffe Anspruch 1 somit eine unmdgliche
Variante. Sofern sich das Merkmal "Isopropanol"™ auf den
verzweigten Alkohol beziehe, sei unklar, ob noch ein
unverzweigter Alkohol vorhanden sein dirfe und worauf
sich die Konzentrationsangabe beziehe. Das die
Alkoholkomponente betreffende Merkmal in Anspruch 1 sei
daher unklar. Die in Anspruch 1 des Hauptantrags
gewahlte Formulierung sei von der der erteilten
Anspriiche 1 und 13 verschieden. Die Klarheitswande
seien durch diesen Unterschied bedingt und daher
entgegen dem Vorbringen der Beschwerdefiihrerin und
entgegen der ihr folgenden angefochtenen Entscheidung

zulassig.

Der die Alkoholkomponente betreffende Wortlaut umfasse
auch Ausfiihrungsformen, bei denen neben sehr geringen
Mengen an Isopropanol auch deutlich grdBere Mengen
eines davon verschiedenen Alkohols vorhanden sein
konnten, solange nur die Gesamtmenge beider Alkohole im
anspruchsgeméflen Bereich liege. Fir derartige
Konstellationen gebe es im Streitpatent jedoch
keinerlei Anleitung, wie die zugrunde liegende Aufgabe
geldst werden konne. Ferner enthalte das Streitpatent
keine Anleitung dahingehend, welches nicht-ionische
Detergenz in welcher Konzentration zu wahlen sei, um
den anspruchsgemaBen Zweck zu erzielen. Die in D39
geschilderten Versuchsergebnisse wilirden belegen, dass
mit den nicht-ionischen Detergenzien Glucopone 600,

Cremophor WO 7 und Span 40 zumindest nicht immer
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Nukleinsduren mit < 500 bp isoliert werden koénnten.
Daher sei die Erfindung gemal der Anspriiche des

Hauptantrags nicht ausreichend offenbart.

Entscheidungsgrinde
Hauptantrag
1. Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

In der Folge wird 'die Anmeldung in ihrer urspriinglich
eingereichten Fassung' der Einfachheit halber als 'die
urspringliche Anmeldung' bezeichnet. Entsprechendes

gilt fir ihre Bestandteile.

1.1 Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut (die Anderungen im
Vergleich zum urspringlichen Anspruch 1 sind durch
Fettdruck (Hinzufligung) bzw. durch Durchstreichen

(Auslassung) kenntlich gemacht) :

"Verfahren zur Isolierung und/oder Aufreinigung vos
Nuktleinsduvren,—insbesendere von kurzkettigen
Nukleinsduren mit einer Lidnge von X 500bp aus einem
nukleinsdurehaltigen Ausgangsmaterial,
gekennzeichnet durch die folgenden

Verfahrensschritte:

(a) Bindung der Nukleinsduren an ein
nukleinsdurebindendes Tridgermaterial, in dem man
das Ausgangsmaterial in Gegenwart wenigstens einer
chaotropen Verbindung und wenigstens eines
verzweligten und/oder unverzweigten Alkohols,
yorgugsweise ndmlich Isopropanol, mit dem
nukleinsdurebindenden Tridgermaterial in Kontakt
bringt, wobei der Alkohol in einer Konzentration

2 15 % (v/v) und < 25% 35% (v/v) vorliegt
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und wobei das nukleinsdurebindende Tridgermaterial
eine nukleinsdurebindende Festphase ist, ausgewdhlt
aus Silikamembrane und magnetische Partikel, die
eine Silika- oder Glasoberflidche aufweisen,

wobei widhrend der Bindung nicht-ionisches Detergenz
anwesend ist

und die Konzentration der chaotropen Verbindung in
Schritt a) bei 2 2 mol/1 und < 3,1 mol/1 liegt;

(b) optional Elution der gebundenen Nukleinsduren

von dem nukleinsdurebindenden Trdgermaterial;

wobei

- es sich bei den kurzkettigen Nukleinsduren um
kurzkettige, frei zirkulierende DNA handelt;,

- das nukleinsdurehaltige Ausgangsmaterial aus
Plasma und Serum ausgewdhlt ist,; und

- Guanidiniumthiocyanat oder Guanidiniumisothio-
cyanat als chaotrope Verbindung eingesetzt

wird."

Mithin sind im Vergleich zum urspringlichen Anspruch 1

die folgenden Anderungen durchgefithrt worden:

i) bei den Nukleinsauren handelt es sich um
kurzkettige, frei zirkulierende DNA mit
einer Liange von < 500 bp

ii) das nukleinsdurehaltige Ausgangsmaterial
ist ausgewahlt aus Plasma und Serum

iii) das nukleinsdurebindende Tragermaterial ist
eine nukleinsadurebindende Festphase
ausgewahlt aus Silikamembrane und
magnetischen Partikeln, die eine Silika-
oder Glasoberflache aufweisen

iv) als chaotrope Verbindung wird

Guanidiniumthiocyanat oder Guanidiniumiso-
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thiocyanat eingesetzt; die chaotrope
Verbindung liegt in Schritt (a) in einer
Konzentration von 2 2 mol/l und £ 3,1 mol/1l
vor

v) bei dem verzeigten und/oder unverzweigten
Alkohol handelt es sich um Isopropanol; der
Alkohol liegt in einer Konzentration
> 15% (v/v) und £ 25% (v/v) vor

Ferner fordert Anspruch 1 des Hauptantrags, dass bei
der Bindung der Nukleinsduren an das
nukleinsdurebindende Tragermaterial, d. h. in Schritt

(a),

vi) nicht-ionisches Detergenz

anwesend ist.

Der Anspruchssatz des Hauptantrags ist identisch mit
dem des Hilfsantrags 26, der der angefochtenen
Entscheidung zugrunde liegt (vgl. Punkt X). Die
Einspruchsabteilung entschied, dass der beanspruchte
Gegenstand des Hilfsantrags 26 nicht die Erfordernisse
von Artikel 123 (2) erfille. So bedirfe es sowohl
beziiglich der Kettenlange der DNA (£ 500 bp) als auch
der Natur des Detergenz (nicht-ionisch) einer Auswahl
aus der Offenbarung der urspringlichen Anmeldung. Solch
eine doppelte Auswahl fiihre tber den Gegenstand der
urspriinglichen Anmeldung hinaus (angefochtene
Entscheidung, Punkte 5.6.6 und 5.8 auf den Seiten 18
f.). Die Kammer ist hingegen zu der Auffassung gelangt,
dass der Gegenstand der Anspriiche des Hauptantrags die
Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU erfiillt. Sofern
die jeweiligen Anderungen als Auswahl aus einer
entsprechend breiteren Offenbarung anzusehen sind,

finden sich in der urspringlichen Anmeldung jeweils
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Hinweise ("Pointer"), aus denen die Bevorzugung der in
Anspruch 1 aufgenommenen Auswahl hervorgeht. Die
Merkmalskombination in Anspruch 1 ist daher als direkt
und unmittelbar in der urspringlichen Anmeldung

offenbart anzusehen.

Zu 1)

Schon dem urspringlichen Anspruch 1 ist zu entnehmen,
dass es sich bei den zu isolierenden und/oder
aufzureinigenden Nukleinsduren bevorzugt um kurzkettige
Nukleinsadauren handelt. Der auf die vorhergehenden
Anspriche zuriickbezogene urspriingliche Anspruch 5
offenbart, dass es sich bei den Nukleinsauren bevorzugt
um extrazelluldre, d. h. frei zirkulierende,
Nukleinsadauren handelt (die Begriffe 'extrazellular' und
'frei zirkulierend' werden in der urspringlichen
Anmeldung synonym verwendet, vgl. Seite 1, Absatz 2,
letzter Satz). SchlieBlich offenbart der auf die
vorhergehenden Anspriiche zuriickbezogene urspringliche
Anspruch 6, dass es sich bei den Nukleinsauren
bevorzugt um DNA handelt. Dass es sich bei den zu
isolierenden Nukleinsduren bevorzugt um kurzkettige,
frei zirkulierende DNA handelt folgt also in direkter
und unmittelbarer Weise aus den urspringlichen
Ansprichen. Das Argument der Beschwerdegegnerin 1
(Beschwerdeerwiderung, Seite 13, Absatz 2), dass diese
Merkmale in der urspringlichen Anmeldung auf Seite 9,
Absatz 2 nur in einem sehr speziellen Zusammenhang,
namlich der Aufreinigung fotaler DNA aus einer
maternalen Probe und auch nur mit der vorausgehenden
Behandlung mit einem Release-Puffer offenbart seien,
und daher die Aufnahme allein dieser Merkmale in
Anspruch 1 einen VerstoB gegen Artikel 123 (2) EPU

darstelle, ist daher nicht relevant.
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Dariiber hinaus werden die zu isolierenden/
aufzureinigenden Nukleinsduren in Anspruch 1 anhand
einer Langenobergrenze definiert (£ 500 bp). Vor dem
Hintergrund, dass die urspringliche Anmeldung fir
kurzkettige Nukleinsduren nicht nur hohere
Ladngenobergrenzen von £ 1000 bp oder £ 800 bp sondern
auch moégliche Liangenuntergrenzen von 2 50 bp oder

2 100 bp offenbart, ist die Aufnahme der
Langenobergrenze von < 500 bp in Anspruch 1 als Auswahl
anzusehen. Der urspringlichen Anmeldung kann aber aus
den folgenden Griinden direkt und unmittelbar eine
Bevorzugung der Langenobergrenze von < 500 bp entnommen

werden:

- Fir die Definition kurzkettiger Nukleinsauren
kommt einer Langenobergrenze eine besondere
Bedeutung zu, denn die Definition anhand
lediglich einer Langenuntergrenze wlirde insofern
wenig Sinn ergeben, als sie Nukleinsduren
beliebig groRer Langen zulieBe.

- Der auf die vorhergehenden Anspriiche
zurlickbezogene urspriingliche Anspruch 4 stellt
unter dem die Lange der kurzkettigen
Nukleinsduren betreffenden Punkt d eben nicht auf
die anmeldungsgemal hochsten Langenobergrenzen
von £ 1000 bp bzw. < 800 bp ab sondern auf eine
Obergrenze von < 500 bp.

Das Argument der Beschwerdegegnerinnen, wonach die
Obergrenze von < 500 bp in der urspriinglichen Anmeldung
nur in einem sehr speziellen Zusammenhang als bevorzugt
offenbart sei, nadmlich in Bezug auf die Aufreinigung/
Anreicherung fotaler DNA mit einer durchschnittlichen
Lange von < 500 bp aus maternalem Blut (Seite 3, Absatz

2), und daher die Aufnahme allein der Langenobergrenze
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von £ 500 bp in Anspruch 1 einen VerstoBl gegen
Artikel 123 (2) EPU darstelle, Uberzeugt daher nicht.

Zu 1i) und vi)

Die urspringliche Anmeldung offenbart eine Reihe von
Materialien, welche als nukleinsaurehaltige
Ausgangsmaterialien zum Einsatz kommen konnen,
beispielsweise "klinischen Proben, wie Blut, Plasma,
Serum, Mundspilflissigkeit, Urin, Zerebralflilissigkeit,
Sputum, Stuhl, Punktate, Epithelabstriche, Biopsien und
anderen Geweben oder Knochenmarkproben" (Seite 8,
Absatz 3). Im Hinblick darauf ist die Beschrankung der
nukleinsdaurehaltigen Ausgangsmaterialien in Anspruch 1
auf Plasma und Serum als Auswahl anzusehen. Hinweise
darauf, dass die Auswahl genau dieser beiden
Materialien im Rahmen des erfindungsgemédlRen Verfahrens
bevorzugt ist, finden sich jedoch an mehreren Stellen
in der urspringlichen Anmeldung (Seite 8, Absatz 3,
letzter Satz; Seite 6, Absatz 2, letzter Satz).

Des Weiteren offenbart die urspringliche Anmeldung,
dass die Probe wahrend der Bindung Detergenzien, wie
bspw. nicht-ionische Detergenzien, aufweisen kann. Dies
ist anmeldungsgemal von Vorteil, weil durch die
effiziente Solubilisierung verschiedener Bestandteile
in der Probe, wie beispielsweise von Serum- und
Plasmabestandteilen, eine Verstopfung des
nukleinsdaurebindenden Tragermaterials verhindert werden
kann (Seite 10, Absatz 3). Zwar verweist die
urspringliche Anmeldung in diesem Zusammenhang
lediglich beispielhaft auf nicht-ionische Detergenzien,
doch handelt es sich dabei um die einzige explizit
genannte Klasse von Detergenzien. Weitere Klassen, wie
beispielsweise anionische, kationische oder

zwitterionische Detergenzien, werden hingegen nicht
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genannt. Die Offenbarung auf Seite 10, Absatz 3 der
urspringlichen Anmeldung ist somit als Hinweis darauf
zu verstehen, dass die Klasse der nicht-ionischen
Detergenzien im Rahmen des erfindungsgemaBen Verfahrens
zumindest dann bevorzugt ist, wenn Plasma oder Serum
als nukleinsdurehaltiges Ausgangsmaterial eingesetzt

werden.

Zu 1ii)

Die urspriingliche Anmeldung offenbart eine Reihe von
Materialien, welche als nukleinsdurebindende
Tragermaterialien zum Einsatz kommen kdnnen. So "[ist]
[d]as nukleinsdurebindende Trdgermaterial [...]
vorzugsweise eine nukleinsdurebindende Festphase aus
der Gruppe der silikahaltigen Materialien, Silikagel,
Siliziumdioxid, Glas, Zeolith, Aluminiumoxid,
Titandioxid, Zirkoniumdioxid, Kaolin, Kieselgel,
Keramik oder polymere Trdgermaterialien sowie
Polystyrolkiligelchen" (Seite 13, letzter Absatz, Satz
1) . Demgegeniiber ist die Beschréankung der
nukleinsdaurebindenden Tragermaterialien in Anspruch 1
auf die silikahaltigen Materialien Silikamembrane und
magnetische Partikel, die eine Silika- oder
Glasoberfldche aufweisen, als Auswahl anzusehen. Ein
Hinweis darauf, dass genau diese Materialien im Rahmen
des erfindungsgemalen Verfahrens bevorzugt sind, findet
sich jedoch schon im gleichen Absatz (Seite 13, letzter
Absatz, Satze 3 und 4).

Zu 1iv)

Die urspringliche Anmeldung offenbart, dass
verschiedene chaotrope Verbindungen in einer
Konzentration von 2 2 mol/l eingesetzt werden kdnnen

(Seite 5, Absatz 2). Dass die vor diesem Hintergrund
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jeweills als Auswahl anzusehenden Beschrankungen auf
Guanidiniumthiocyanat oder Guanidiniumisothiocyanat als
chaotrope Verbindungen und auf einen
Konzentrationsbereich von 2 2,0 mol/l und < 3,1 mol/1l
bevorzugt sind, wird jedoch direkt und unmittelbar

schon am Ende desselben Absatzes offenbart.

Zu V)

Schon dem urspringlichen Anspruch 1 ist zu entnehmen,
dass es sich bei dem verzweigten und/oder unverzweigten
Alkohol vorzugsweise um Isopropanol handelt. Ferner
offenbart der auf den urspringlichen Anspruch 1
zuriickbezogene urspriingliche Anspruch 2 eine bevorzugte
Obergrenze von < 25% (v/v) flur die
Alkoholkonzentration. Zusammen mit dem im
urspringlichen Anspruch 1 offenbarten
Konzentrationsbereich ("2 15% (v/v) und < 35% (v/v)")
ergibt sich direkt und unmittelbar der nun in Anspruch
1 angegebene Konzentrationsbereich von 2 15% (v/v) und
< 25% (v/Vv).

Gegen den Gegenstand der abhangigen Anspriiche 2 bis 15
brachten die Beschwerdegegnerinnen keine Einwande vor.
Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der
beanspruchte Gegenstand des Hauptantrags die

Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU erfullt.

Klarheit (Artikel 84 EPU)

Wie oben ausgefiihrt, enthalt Anspruch 1 die
Formulierung "in Gegenwart [...] wenigstens eines
verzweligten und/oder unverzweigten Alkohols, ndmlich
Isopropanol [...] wobei der Alkohol in einer

Qo

Konzentration 2 15 % (v/v) und < 25% (v/v) vorliegt".
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Die Beschwerdegegnerin 1 argumentierte, dass dieses die
Alkoholkomponente betreffende Merkmal in Anspruch 1
unklar sei. Isopropanol sei ein verzweigter Alkohol.
Sofern sich das Merkmal "Isopropanol" auf den
unverzweigten Alkohol beziehe, betreffe Anspruch 1
somit eine unmogliche Variante. Dies gelte umso mehr,
als das Merkmal "Isopropanol" in Anspruch 1 unmittelbar
hinter dem unverzweigten Alkohol genannt werde und
nicht etwa unmittelbar hinter dem verzweigten Alkohol.
Sofern sich das Merkmal "Isopropanol" auf den
verzweigten Alkohol beziehe, sei unklar, ob zusatzlich
noch ein unverzweigter Alkohol vorhanden sein dirfe und
worauf sich die Konzentrationsangabe beziehe. Die in
Anspruch 1 des Hauptantrags gewdhlte Formulierung sei
von der der erteilten Anspriiche 1 und 13 verschieden.
Die Klarheitswande seien durch diesen Unterschied
bedingt und daher entgegen dem Vorbringen der
Beschwerdefiithrerin und entgegen der ihr diesbeziiglich

folgenden angefochtenen Entscheidung zuléassig.

Die Kammer kommt zum folgenden Ergebnis.

Der die Alkoholkomponente betreffende strittige
Wortlaut der Kombination der erteilten Anspriiche 1 und
13 lautet folgendermaRen (der durch Fettdruck
hervorgehobene Teil entstammt dabei dem erteilten

Anspruch 13):

"wenigstens eines verzweligten und/oder
unverzweigten Alkohols, vorzugsweise Isopropanol,
[...] wobei der Alkohol in einer Konzentration

2 15 % (v/v) und £ 32% (v/v) vorliegt, [...]
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem

Alkohol um Isopropanol handelt"
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Der aus dem erteilten Anspruch 13 herrihrende Teil
bezieht sich dabei auf den vorangehend in allgemeiner
Form eingefiihrten verzweigten und/oder unverzweigten
Alkohol und definiert diesen in seiner Gesamtheit
abschlieRBend als Isopropanol. Im Vergleich dazu ist der
die Alkoholkomponente betreffende strittige Wortlaut in
Anspruch 1 des Hauptantrags anders formuliert, namlich

wie oben bereits ausgefihrt (Hervorhebung hinzugefiigt) :

"wenigstens eines verzweigten und/oder
unverzweigten Alkohols, ndmlich Isopropanol, [...]

wobel der Alkohol in einer Konzentration 2 15 % (v/
v) und < 25% (v/v) vorliegt"

Der in Anspruch 1 des Hauptantrags gewdhlte Wortlaut
umfasst syntaktisch zumindest theoretisch die
Moglichkeit, dass sich das Merkmal "ndmlich
Isopropanol"” nicht, wie in der Kombination der
erteilten Anspriche 1 und 13, notwendigerweise auf die
Gesamtheit des verzweigten und/oder unverzweigten
Alkohols bezieht sondern nur auf den unverzweigten oder
den verzeigten Alkohol. Es sind diese zusatzlichen
Mbéglichkeiten, auf die die Klarheitseinwande der
Beschwerdegegnerin 1 basieren. Diese Klarheitseinwande
sind durch die in Anspruch 1 vorgenommene Anderung
bedingt und damit im Hinblick auf die Entscheidung

G 3/14 (ABl. EPA 2015, Al102, Entscheidungsformel)

zulassig.

Die Klarheitseinwande greifen vorliegend jedoch nicht

durch.

Der die Alkoholkomponente betreffende Wortlaut in
Anspruch 1 des Hauptantrags
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"wenigstens eines verzweligten und/oder
unverzweigten Alkohols, ndmlich Isopropanol [...]
wobei der Alkohol in einer Konzentration

2 15 ¢ (v/v) und £ 25% (v/v) vorliegt"

stellt eine zweistufige Kaskadenformulierung dar, bei
der der Alkohol zunédchst in einer ersten Stufe breit,
d. h. als verzweigter und/oder unverzweigter Alkohol
definiert und anschlielend in einer zweiten Stufe enger
als Isopropanol spezifiziert wird. Die Kammer sieht
keinen Grund, weshalb diese durchaus iibliche
Anspruchsformulierung in Kaskadenform zu einer
Unklarheit fiihren sollte. Eine solche Formulierung kann
vorliegend nur so verstanden werden, dass die Summe der
Konzentrationen aller vorliegenden Alkohole - ob
verzweigt oder unverzweigt - in einem Bereich wvon

2 15 % (v/v) und £ 25% (v/v) liegen muss und als

(un) verzweigter Alkohol einzig Isopropanol vorliegen
darf.

Es ist dies im Ubrigen die Auslegung von Anspruch 1,
die die Beschwerdefiihrerin nach der Diskussion in der

mindlichen Verhandlung selbst vertreten hat.

Das von der Beschwerdegegnerin 1 beanstandete den
Alkohol betreffende Anspruchsmerkmal erfillt somit die
Erfordernisse des Artikels 84 EPU.

Ausreichende Offenbarung (Artikel 83 EPU)

Schriftlich argumentierten die Beschwerdegegnerinnen,
dass der die Alkoholkomponente betreffende Wortlaut
auch Ausfihrungsformen umfasse, bei denen neben sehr
geringen Mengen an Isopropanol von beispielsweise 0,01%
auch deutlich grobBere Mengen eines davon verschiedenen

Alkohols vorhanden sein konnten, solange nur die
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Gesamtmenge beider Alkohole im anspruchsgemaBen Bereich
liege. Fir derartige Konstellationen gebe es im
Streitpatent jedoch eindeutig keinerlei Anleitung, wie
die zugrunde liegende Aufgabe geldst werden kdnne
(Beschwerdeerwiderung der Beschwerdegegnerin 1, Seite
14, letzter Absatz; Beschwerdeerwiderung der

Beschwerdegegnerin 2, Seite 7, letzter Absatz).

Vor dem Hintergrund der obigen Anspruchsauslegung, die
vom Vorliegen von Isopropanol als einzigem Alkohol in
einer anspruchsgemdaBen Konzentration von 2 15% (v/v)
und £ 25% (v/v) und damit eindeutig nicht einer sehr
geringen Menge ausgeht, ist dieser Einwand nicht

relevant.

Beide Beschwerdegegnerinnen argumentierten auch, dass
das Streitpatent keine Anleitung dahingehend enthalte,
welches nicht-ionische Detergenz in welcher
Konzentration zu wahlen sei, um den anspruchsgeméfBen
Zweck ("zur Isolierung und/oder Aufreinigung von
kurzkettigen Nukleinsduren mit einer Ldnge von

< 500bp") zu erzielen. Die in D39 (Versuchsreihe 3 auf
den Seiten 14 bis 16) geschilderten Versuchsergebnisse
wlilrden belegen, dass mit den nicht-ionischen
Detergenzien Glucopone 600, Cremophor WO 7 und Span 40
zumindest nicht immer Nukleinsduren mit < 500 bp
isoliert werden konnten. Der Einspruchsabteilung sei
daher zuzustimmen, dass die Erfindung gemal der
Anspriche des Hauptantrags nicht ausreichend offenbart

sei.

Dies ist selbst dann nicht idberzeugend, wenn man
zugunsten der Beschwerdegegnerinnen davon ausgeht, dass
mit den nicht-ionischen Detergenzien Glucopone 600,
Cremophor WO 7 und Span 40 in der Tat nicht immer

Nukleinsduren mit < 500 bp isoliert werden kénnen. So
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sind die in der urspriinglichen Anmeldung enthaltenen
Informationen entgegen dem Vorbringen der
Beschwerdegegnerinnen sehr wohl flir den Fachmann zur
Ausfiithrung der anspruchsgemédBen Erfindung ausreichend.
Insbesondere weist die urspringliche Anmeldung auf den
bevorzugten Einsatz einer bestimmten Gruppe von nicht-
ionischen Detergenzien wahrend der Bindung hin, namlich
auf die Detergenzien der Tween-Gruppe (Seite 10, Absatz
3). Ferner offenbart die urspringliche Anmeldung in
Beispiel 8 fir den Bindungsschritt
Detergenzkonzentrationen von 9 bis 11% (w/v).
SchlieRlich enthalt die urspringliche Anmeldung die
Information, dass die wahrend der Bindung eingesetzten
Detergenzien auch mit dem Lysepuffer zugegeben werden
konnen, dass wahrend der Bindung also gemeinhin auch
solche Detergenzien eingesetzt werden konnen, die
Ublicherweise Bestandteil von Lysepuffern sind (Seite
10, Absatz 3). In diesem Zusammenhang offenbart D42 im
Stand der Technik allgemein bekannte nicht-ionische
Detergenzien wie sie in Lysepuffern eingesetzt werden.
Zu diesen gehoren insbesondere die nicht-ionischen
Detergenzien Tween 20, Triton X-100 und Nonidet P40.
Die nicht-ionischen Detergenzien, auf denen das
Argument der Beschwerdegegnerinnen basiert, d. h.
Glucopone 600, Cremophor WO 7 und Span 40, werden
hingegen nicht genannt. Die urspriingliche Anmeldung in
ihrer Gesamtheit enthalt somit unzweifelhaft eine
Richtschnur, anhand welcher der Fachmann geeignete
Detergenzien und Konzentrationen auswahlen kann. Dass
sich unter Einsatz der oben genannten nicht-ionischen
Detergenzien und Konzentration kurzkettige
Nukleinsduren mit einer Lange von < 500 bp nicht
isolieren und/oder aufreinigen lassen, haben die
Beschwerdegegnerinnen, die diesbeziiglich die Beweislast
tragen, nicht belegt. Ganz im Gegenteil zeigen ihre

eigenen Versuchsergebnisse in D39, dass sich mit
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Tween 20 in einer Konzentration von 10% sehr wohl
kurzkettige Nukleinsduren mit einer Lange von < 500bp
isolieren/aufreinigen lassen. Ferner zeigen die
Ergebnisse der Beschwerdefiihrerin in D44, dass sich
beispielsweise auch mit Nonidet P40 in einer
Konzentration von 10% Nukleinsduren mit einer Lange von

< 500 bp isolieren/aufreinigen lassen.

Die Beschwerdegegnerinnen argumentierten in diesem
Zusammenhang, dass das Beispiel 8 zwar allgemein
Detergenz-Konzentrationen von 9 bis 11% (w/v) im
Bindungsschritt offenbare, dass dieses Beispiel aber
wesentlich detailliertere Angaben zu den einzelnen
Verfahrensschritten enthalte als Anspruch 1 und auch
nicht offenbare, auf welche Klasse von Detergenzien
abgestellt werde (d. h. insbesondere nicht, ob es sich
bei den genannten Detergenzien um nicht-ionische
handele) . Dies lberzeugt insofern nicht, als es
vorliegend, wie von der Beschwerdefilthrerin
richtigerweise angemerkt, nicht um die Frage geht, ob
der Fachmann der urspringlichen Anmeldung im Sinne von
Artikel 123 (2) EPU in direkter und unmittelbarer Art
und Weise den Einsatz nicht-ionischer Detergenzien wie
insbesondere von Detergenzien der Tween-Gruppe in einer
Konzentration von 9 bis 11% entnehmen kann, sondern um
die Frage der ausreichenden Offenbarung. Vorliegend ist
kein Grund ersichtlich, weshalb der Fachmann die in
Beispiel 8 in allgemeiner Form angegebenen
Informationen bei seinen Uberlegungen zur Ausfihrung

der Erfindung nicht beriicksichtigen sollte.

Mithin ist also die Erfindung des Streitpatents gemal
dem Anspruchssatz des Hauptantrags so deutlich und
vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfihren

kann.
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Mit Schriftsatz vom 12. Januar 2021 hatte die
Beschwerdegegnerin 1 ihren Vortrag zu D39 mit der
Einreichung von D45 und D46 hinsichtlich der nicht-
ionischen Detergenzien Cremophor WO 7 bzw. Span 40
erganzt. Die Beschwerdefiihrerin beantragte die

Nichtzulassung von D45 und D46.

D45 und D46 wurden fast zweieinhalb Jahre nach Eingang
der Beschwerdebegriindung und vier Monate nach der
Ladung der Kammer zur mindlichen Verhandlung
eingereicht. Da die Ladung der Kammer am

22. September 2020 erging, mithin also nach
Inkrafttreten der revidierten Fassung der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, findet fir die
Frage der Zulassung der Dokumente D45 und D46 sowie des
darauf basierenden Sachvortrags

Artikel 13 (2) VOBK 2020 Anwendung (siehe Artikel 24
und Artikel 25 (1) und (3) VOBK 2020).

GemaB Artikel 13 (2) VOBK 2020 bleiben Anderungen des
Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung
der Ladung zur mindlichen Verhandlung grundsatzlich
unberlicksichtigt, es sei denn, der betreffende
Beteiligte hat stichhaltige Grinde daflir aufgezeigt,

dass auBergewbhnliche Umstande vorliegen.

Die Beschwerdegegnerin 1 erklarte in der mindlichen
Verhandlung, dass sie beziiglich der Zulassung von D45,
D46 und des auf diese Dokumente gestiitzten Sachvortrags
keine Ausfihrungen machen werde. Der Kammer waren auch
keine Grinde ersichtlich, die die in

Artikel 13 (2) VOBK 2020 genannten aubBergewdhnlichen
Umstéande rechtfertigen konnten. Daher entschied die
Kammer, die Dokumente D45 und D46 und die
diesbeziiglichen Sachvortrdge nicht zum Verfahren
zuzulassen (Artikel 13 (2) VOBK 2020).
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Zuriickverweisung (Artikel 111 (1) EPU und
Artikel 11 VOBK 2020)

Die Beschwerde ist also begriindet und die angefochtene
Entscheidung dementsprechend aufzuheben. Im Hinblick
auf die Entscheidung ilber die Beschwerde liegt es gemal
Artikel 111 (1), Satz 2, EPU im Ermessen der Kammer, im
Rahmen der Zustandigkeit des Organs, das die
angefochtene Entscheidung erlassen hat, tatig zu
werden, oder die Angelegenheit zur weiteren
Entscheidung an dieses Organ zurickzuverweisen. Nach
Artikel 11 VOBK 2020 erfolgt allerdings nur dann eine

Zurlickverweisung, wenn besondere Griinde dafiir sprechen.

Die Einspruchsgriinde gemdaB Artikel 100 c) und b) EPU
stellen die einzigen in der angefochtenen Entscheidung
abgehandelten Einspruchsgriinde dar. Die weitergehenden
Einwande der Beschwerdegegnerinnen unter dem
Einspruchsgrund gemdB Artikel 100 a) EPU wurden in der
angefochtenen Entscheidung in keiner Weise adressiert,
so dass der Kammer insoweit nichts vorliegt, was sie
auf seine Richtigkeit hin beurteilen kdnnte. Es ist
jedoch, wie nunmehr in Artikel 12 (2) VOBK 2020
ausdriicklich niedergelegt, vorrangiges Ziel des
Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung
gerichtlich zu iberpriifen. Dem widersprache es, {lber
Einspruchsgriinde, die nicht Gegenstand der
angefochtenen Entscheidung waren, im
Beschwerdeverfahren erstmals abschlieBend und keiner
weiteren inhaltlichen Uberprifung zugdnglich zu
entscheiden. Zudem haben sowohl die Beschwerdefithrerin
als auch die Beschwerdegegnerinnen 1 und 2 fir den
vorliegenden Fall ausdricklich die Zurickverweisung an
die Einspruchsabteilung beantragt. Nach Ansicht der

Kammer sprechen vorliegend daher besondere Griinde fir
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eine Zurlickverweisung der Angelegenheit an die

Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird auf Basis der Anspriiche des
Hauptantrags, eingereicht als Hilfsantrag 26 mit

Schriftsatz vom 23. August 2018, zur weiteren

Entscheidung an die Einspruchsabteilung

zurickverwiesen.
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