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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die vorliegende Entscheidung betrifft die Beschwerde
der Patentinhaberin (Beschwerdefihrerin) gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung (angefochtene
Entscheidung), das europadische Patent Nr. 2 944 645

(Patent) zu widerrufen.

Bei der dem Patent zugrundeliegenden Anmeldung handelt
es sich um eine Teilanmeldung aus der europaischen

Patentanmeldung Nr. 09757160.8 (Stammanmeldung).

Die angefochtene Entscheidung basiert unter anderem auf
dem Anspruchssatz des Hilfsantrags 3, vor der
Einspruchsabteilung eingereicht am 25. November 2021.
Dieser entspricht dem Hauptantrag in der Beschwerde.
Diesbeziigliche Ausfiihrungen in der angefochtenen
Entscheidung, soweit sie vorliegend relevant sind,

finden sich in den Entscheidungsgriinden.

In Vorbereitung der auf Antrag der Parteien anberaumten
mindlichen Verhandlung erlieB die Kammer eine
Mitteilung gemaB Artikel 15 (1) VOBK.

Die miindliche Verhandlung fand am 11. Juli 2024 in
Anwesenheit beider Parteien als Videokonferenz statt.
Am Ende der mindlichen Verhandlung verkiindete der

Vorsitzende den Tenor der vorliegenden Entscheidung.

Die flir die vorliegende Entscheidung relevanten Antrage
der Parteien am Ende der mindlichen Verhandlung

lauteten wie folgt.

Die Patentinhaberin beantragte, die angefochtene

Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit auf der



VI.
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Grundlage eines der folgenden Anspruchssatze an die
Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung

zurickzuverweisen:

- Hauptantrag, eingereicht als Hilfsantrag 3 vom
25. November 2021

- Hilfsantrdge 4 bis 6, eingereicht mit Schreiben vom
24. Marz 2021

- Hilfsantrdge 11 und 13, eingereicht mit Schreiben
vom 25. November 2021

Die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) beantragte die
Zurickweisung der Beschwerde. Ferner beantragte die
Beschwerdegegnerin, dass die Angelegenheit nicht zur
weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung

zurickverwiesen wird.

Zusammenfassungen des flir die vorliegende Entscheidung
relevanten Beschwerdevorbringens der Parteien finden

sich in den Entscheidungsgriinden.

Entscheidungsgriunde

Hauptantrag (eingereicht als Hilfsantrag 3 am

25.

76

November 2021) - Anderungen (Artikel 123 (2) und

EPU)

Die Teilanmeldung in der ursprunglichen eingereichten
Fassung ist identisch mit der Stammanmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung. Aus ihrer Identitat
ergibt sich, dass die Erfordernisse der Artikel 123 (2)
und 76 (1) EPU entweder beide erfillt oder nicht
erfillt sind.
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Die Teilanmeldung und die Stammanmeldung jeweils in der
urspringlich eingereichten Fassung werden in der Folge

der Klrze halber einfach als Anmeldung bezeichnet.

Hintergrund zur Anmeldung

Zur Isolierung/Aufreinigung von beispielsweise
extrazellularen Nukleinsduren wird in einigen Verfahren
des Stands der Technik ein nukleinsdurehaltiges
Ausgangsmaterial in einem chaotropen Puffer mit einem
Tragermaterial in Kontakt gebracht. Dadurch kénnen die
Nukleinsduren an das Tragermaterial binden. Diesem
Bindungsschritt schlieBt sich gegebenenfalls noch eine
Abtrennung der gebundenen Nukleinsduren wvom
Tragermaterial an. Ein Nachteil dieser Verfahren liegt
darin, dass langkettige Nukleinsduren - vermutlich
aufgrund ihrer hoheren Bindungsaffinitat zum
Tragermaterial - meist besser isoliert/aufgereinigt
werden. In der isolierten/aufgereinigten Probe ist der
Anteil der langkettigen Nukleinsduren im Vergleich zu
dem der kurzkettigen hdher als im Ausgangsmaterial.
Diese Verfahren fihren also zu einer Anreicherung der
langkettigen Nukleinsduren. Erwlinscht ist aber unter
Umstanden genau das Gegenteil, namlich die Anreicherung
kurzkettiger Nukleinsduren. Bedeutung haben kurzkettige
Nukleinsduren zum Beispiel im Rahmen der préanatalen
Diagnostik. Das Blut der Mutter enthdlt neben von ihr
stammender langkettiger DNA auch kurzkettige DNA, die
vom Fotus herrihrt (Anmeldung, Seite 1 bis Seite 4,

erster Absatz).

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Anmeldung die
Aufgabe, ein Verfahren zur Isolierung und/oder
Aufreinigung von Nukleinsduren zur Verfigung zu
stellen, mit dem sich extrazelluldre Nukleinsduren und

insbesondere auch kurzkettige Nukleinsdauren effizient
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isolieren und/oder aufreinigen lassen. Ferner liegt
eine Aufgabe der Anmeldung in der Bereitstellung eines
Verfahrens, durch das fotale DNA aus maternalem Blut
isoliert und die fdtale DNA gegeniilber der maternalen
DNA angereichert werden kann (Anmeldung, Seite 4,

zweliter Absatz).

Diese Aufgaben werden durch das Verfahren des
urspringlichen Anspruchs 1 geldst. Es umfasst einen
differenzierten Bindungsschritt (a) und gegebenenfalls
einen weiteren Schritt (b), in dem die gebundenen
Nukleinsduren vom Tragermaterial abgetrennt werden. Ein
solches, einen einzigen Bindungsschritt aufweisendes
Verfahren, wird in der Anmeldung als 1-Schrittverfahren
bezeichnet. Das erfindungsgemale Verfahren kann dariber
hinaus auch als 2-Schrittverfahren ausgestaltet sein.
In diesem Fall ist dem Schritt (a) ein weiterer
Bindungsschritt (x) vorgeschaltet, der der Abreicherung
langkettiger Nukleinsduren dient. In der Summe wird so
eine Anreicherung der kurzkettigen Nukleinsduren

erzielt.

Die Beschwerdegegnerin trug Einwadnde unter den
Artikeln 123 (2) und 76 (1) EPU gegen die Anspriiche 1
und 11 bis 13 des Hauptantrags vor.

Anspruch 1

Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut (mit kenntlich
gemachten Anderungen im Vergleich zum urspringlichen

Anspruch 1) :

"Verfahren zur Isolierung und/oder Aufreinigung von
extrazelluldren Nukleinsiduren—insbesondere—von

Fkurskettigen Nukleinsiduren, umfassend kurzkettige

Nukleinsduren mit einer Linge von X 500bp aus eirmem
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Aukleinsivrehaltigen Ausgangsmaterial Plasma oder

Serum, gekennzeichnet durch die folgenden

Verfahrensschritte:

(a)

(b)

Bindung der Nukleinsduren an ein
nukleinsdurebindendes Trdgermaterial, in dem
man das Ausgangsmaterial in Gegenwart

wenigstens einer chaotropen Verbindung und

. . . /o
. L kohols .

Isopropanol mit dem nukleinsdurebindenden

Trdgermaterial in Kontakt bringt, wobeil dex

Alkeoheod Isopropanol in einer Konzentration

=2 15 % (v/v) und £ 35¢% 25% (v/v) vorliegt und

die Konzentration der chaotropen Verbindung

bei 2 2mol/1 und £ 3.1 mol/l1 liegt, und wobei

die chaotrope Verbindung Guanidiniumthiocyanat

oder Guanidiniumisothiocyanat ist;

optional Elution der gebundenen Nukleinsduren

von dem nukleinsdurebindenden Trdgermaterial."

Somit wurden die folgenden Anderungen vorgenommen:

i)

ii)

iii)

iv)

Das Verfahren hat die Isolierung und/oder
Aufreinigung von extrazellularen
Nukleinsaduren zum Ziel.

Die zu isolierenden und/oder
aufzureinigenden Nukleinsduren umfassen
kurzkettige Nukleins&uren.

Die kurzkettigen Nukleinsduren haben eine
Liange von < 500bp.

Die Nukleinsduren werden aus Plasma oder
Serum isoliert bzw. die darin enthaltenen

Nukleinsduren werden aufgereinigt.
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V) Bei der Bindung liegt der Alkohol
Isopropanol in einer Konzentration von
2 15 % (v/v) und £ 25% (v/v) vor.

vi) Bei der bei der Bindung anwesenden
chaotropen Verbindung handelt es sich um
Guanidiniumthiocyanat oder
Guanidiniumisothiocyanat und diese liegt in
einer Konzentration von 2 2 mol/l und
< 3.1 mol/1l vor.

Die Kammer ist zur Auffassung gelangt, dass der
Gegenstand von Anspruch 1 unmittelbar und eindeutig in
der Anmeldung offenbart ist. Sofern die jeweiligen
Anderungen als Auswahl aus einer entsprechend breiteren
Offenbarung anzusehen sind, finden sich in der
Anmeldung jeweils Hinweise ("Pointer") hin zu der in

Anspruch 1 ausgewdhlten Merkmalskombination.

Eine moégliche Ausfihrungsform des erfindungsgemalien
Verfahrens wird auf Seite 5, zweiter Absatz der

Anmeldung beschrieben.

Diese Textstelle offenbart, dass zur effektiven
Isolierung/Aufreinigung von extrazellularen
Nukleinsauren (vgl. 1)) aus einer biologischen Probe
die Alkoholkonzentration in Schritt (a) in einem
Bereich von 2 15 % (v/v) und < 25% (v/v) liegt

(vgl. v)). Dadurch wird ein breites GrdéBenspektrum von
Nukleinsduren erfasst und die isolierten/aufgereinigten
Nukleinsadauren umfassen auch kurzkettige Nukleinsauren
(vgl. ii)). Des Weiteren wird beschrieben, dass in
Schritt (a) vorteilhafterweise Guanidiniumthiocyanat
oder Guanidiniumisothiocyanat als chaotrope
Verbindungen eingesetzt werden und ihre Konzentration
in einem Bereich von 2 2 mol/l und £ 3.1 mol/1l liegt

(vgl. vi)).



-7 - T 1189/22

Durch Auswahl dieser Ausfihrungsform und unter
Berlicksichtigung der schon im urspringlichen Anspruch 1
ausgedrickten Praferenz fur Isopropanol als Alkohol
(vgl. v)), gelangt man somit zu dem aus den Anderungen

i), 1i), v) und vi) resultierenden Gegenstand.

Die Anmeldung (Seite 14, letzter Absatz) offenbart
mehrere Ober- und Untergrenzen fiur die Lange der

kurzkettigen Nukleinsduren, vgl. beispielsweise:

"... Das erfindungsgemdBe Verfahren eignet sich
insbesondere zur Anreicherung von kurzkettigen
Nukleinsduren (bspw. DNA und RNA in jeglicher Form,
einschlieBlich nicht kodierender RNA wie bspw.
miRNA oder synthetische Nukleinsduren) mit einer
Ldnge von < 1000bp, < 800bp, < 500 bp, oder <

300 bp. GemdfB einer Ausfihrungsform werden
kurzkettige Nukleinsduren mit einer Lidnge isoliert
und/oder angereichert, die ausgewdhlt sind aus der
Gruppe von Nukleinsduren mit einer Ldnge von

< 500bp, < 400bp, < 300bp und/oder =2 50bp,

2 100bp. ..."

Durch Auswahl der Obergrenze von < 500 bp fir die
kurzkettigen Nukleinsduren aus der Anmeldung gelangt
man somit zu dem aus der Anderung 1iii) resultierenden

Gegenstand.

Die Anmeldung (Seite 8, dritter Absatz) offenbart eine
Reihe von Materialien, aus denen die Nukleinsauren

gewonnen werden konnen, beispielsweise:

"... klinischen Proben, wie Blut, Plasma, Serum,

Mundspiilflissigkeit, Urin, Zerebralfliissigkeit,
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Sputum, Stuhl, Punktate, Epithelabstriche, Biopsien

und anderen Geweben oder Knochenmarkproben ..."

Durch Auswahl der beiden Materialien Plasma und Serum
aus der Anmeldung gelangt man somit zu dem aus der

Anderung iv) resultierenden Gegenstand.

Um also ausgehend von Anspruch 1 der Anmeldung zum
Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags zu gelangen,
muss eine mehrmalige Auswahl aus der Anmeldung

getroffen werden, namlich

- die Auswahl der auf Seite 5, zweiter Absatz
beschriebenen Ausfiihrungsform unter allen anderen
Ausfihrungsformen,

- die Auswahl der Obergrenze von < 500 bp fir die
kurzkettigen Nukleinsduren und

- die Auswahl von Plasma und Serum als mdgliche
Materialien, aus denen die Nukleinsduren gewonnen

werden konnen.

Eine solche mehrmalige Auswahl ist nach etablierter
Rechtsprechung nur dann gewahrbar, wenn es Pointer gibt

hin zur ausgewdhlten Merkmalskombination.

Die unter den Beispielen der Anmeldung explizit als
bevorzugt herausgestellten Beispiele 8 und 9 stellen im
vorliegenden Fall Pointer fir die in Anspruch 1 des
Hauptantrags ausgewahlte Merkmalskombination dar.
Diesbeziiglich stimmt die Kammer der Beschwerdefilthrerin

zU.

Diese Beispiele beschreiben die Isolierung von DNA und
RNA aus Plasma, d. h. also der darin enthaltenen
extrazelluldren Nukleinsauren (vgl. i) und iv)). Das

Beispiel 9 unterscheidet sich im Wesentlichen nur
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dadurch von Beispiel 8, dass zur Aufreinigung der RNA
die zunachst mitisolierte DNA entfernt wird. Die
Bindung der Nukleinsaduren an das Tragermaterial wird in
Gegenwart von Isopropanol in einer Konzentration von

19 bis 21% (v/v) und Guanidiniumthiocyanat in einer
Konzentration von 2,1 bis 2,5 mol/l durchgefiihrt

(vgl. v) und vi)). Wie aus den in Figur 14
dargestellten Ergebnissen ersichtlich ist, erlaubt
dieses Verfahren eine effiziente Isolierung von
Nukleinsduren mit einer Kettenlange von 500 bp und

weniger (vgl. ii) und 1iii)).

Die Beispiele 8 und 9 offenbaren also Pointer hin zu
jeder der in Anspruch 1 vorgenommenen Anderungen i) bis

vi).

Die Beschwerdegegnerin trug im Wesentlichen vor, dass
der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags breiter
sei als die Offenbarung der Beispiele 8 und 9. Letztere
seien daher nicht als Pointer anzusehen hin zu der in
Anspruch 1 des Hauptantrags ausgewahlten

Merkmalskombination:

- Die Beispiele 8 und 9 wlrden das anmeldungsgemale
1-Schrittverfahren betreffen. Anspruch 1 des
Hauptantrags sei aber nicht auf dieses Verfahren
beschrankt. Er umfasse auch das erfindungsgemale 2-
Schrittverfahren.

- Im Bindungsschritt der Beispiele 8 und 9 werde ein
Detergenz eingesetzt. Eine entsprechende
Beschrankung fehle in Anspruch 1 des Hauptantrags.

- Die in den Beispielen 8 und 9 im Bindungsschritt
fiir Isopropanol und die chaotrope Verbindung
vorgesehenen Konzentrationsbereiche seien enger
gefasst als in Anspruch 1 des Hauptantrags

(Isopropanol: 19 bis 21% (v/v) in Beispiel 8,
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2 15 % (v/v) und £ 25% (v/v) 1in Anspruch 1 des
Hauptantrags; chaotrope Verbindung: zwischen 2,1
und 2,5 mol/1 in Beispiel 8, 2 2mol/1 und

< 3.1 mol/1l in Anspruch 1 des Hauptantrags).

Die Beispiele 8 und 9 wirden die Isolierung aus
Plasma offenbaren. Anspruch 1 sei aber darauf nicht
beschrankt sondern sehe neben Plasma auch Serum als

mogliche Quelle fir die Nukleinsduren vor.

Kammer h&lt dies aus den folgenden Grinden nicht

Uberzeugend.

Selbst wenn man zugunsten der Beschwerdegegnerin
unterstellt, dass das Verfahren von Anspruch 1 des
Hauptantrags sowohl das 1- als auch das 2-
Schrittverfahren umfasst, so sind doch beide
Verfahren durch die gleichen Schritte (a) und (b)
gekennzeichnet (vgl. Punkt 2 oben). Alleine schon
vor diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar,
weshalb der Fachmann die in den Beispielen 8 und 9
fiir die Schritte (a) und (b) des 1-Schrittver-
fahrens gewadhlten Bedingungen nicht auch als
geeignet fir die Durchfihrung der Schritte (a) und
(b) im Zuge des 2-Schrittverfahrens ansehen wilirde.
Die Beschwerdegegnerin hat auch nicht vorgetragen,
weshalb die Vorschaltung des weiteren
Bindungsschritts (x) beim 2-Schrittverfahren
zwingend eine Anderung bei den darauffolgenden
Schritten (a) und (b) notwendig machen wiirde im
Vergleich zu den Schritten (a) und (b) des 1-
Schrittverfahrens. Ein solcher Vortrag stinde im
Ubrigen auch im Gegensatz zur Anmeldung selbst,
nach der die Schritte (a) und (b) beim 1- und 2-
Schrittverfahren unter zumindest sehr &hnlichen
bzw. nahezu identischen Bedingungen durchgefihrt

werden (Seite 7, letzter Absatz).
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Wie von der Beschwerdefilhrerin herausgestellt,
offenbart die Anmeldung das Zusammenspiel der Art
und der Konzentrationen des Alkohols und der
chaotropen Verbindung als entscheidend fir die
Bindung der Nukleinsduren an das Tragermaterial
(Seite 4, letzter Absatz). Der Fachmann hatte daher
keinerlei Anlass davon auszugehen, dass der Einsatz
eines Detergenz im Bindungsschritt der Beispiele 8
und 9 das erhaltene Ergebnis grundlegend verandern
wlirde. Noch viel weniger wirde der Fachmann einen
solchen Einsatz als flr den Gegenstand der
Anmeldung wesentlich ansehen. Weshalb genau dies
der Fall sein sollte, wurde im Ubrigen von der
Beschwerdegegnerin auch gar nicht vorgetragen.

Die in den Beispielen 8 und 9 fir Isopropanol und
die chaotrope Verbindung offenbarten
Konzentrationsbereiche sind tatsadachlich enger als
die entsprechenden Bereiche in Anspruch 1 des
Hauptantrags. Dieser Umstand alleine steht jedoch
zumindest vorliegend der Funktion der
beispielgemalen Bereiche als Pointer hin zu den
anspruchsgemalen Bereichen nicht im Wege. Dies
liegt darin begrindet, dass es sich bei den
anspruchsgemalen Bereichen um diejenigen im
allgemeinen Teil der Anmeldung offenbarten Bereiche
handelt, die die beispielgema@len Bereiche gerade
noch umfassen.

Wenngleich die Beispiele 8 und 9 in der Tat die
Isolierung/Aufreinigung von Nukleinsduren konkret
aus Plasma beschreiben, so stellen beide Beispiele
ebenso klar, dass das fir Plasma beschriebene
Verfahren insbesondere auch auf Serum Anwendung

finden kann.



- 12 - T 1189/22

Anspriche 11 bis 13

9. Anspruch 11 des Hauptantrags lautet (mit kenntlich
gemachten Anderungen im Vergleich zum urspringlichen

Anspruch 11):

"Verwendung eines Kits fiir die Durchfiihrung eines
Verfahrens nach einem oder mehreren der Anspriiche 1
bis 10, wobei das Kit ein Kit zur Isolierung und/
oder Aufreinigung verNukileinsduren,—insbesondere
von extrazelluldren uwndtoder—kurskettigen
Nukleinsduren aus einem nukleinsdurehaltigen
Ausgangsmaterial ist, aufweisend Puffer und/oder
Reagenzien filir die Durchfihrung eines Verfahrens
nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis # 3
zur Isolierung und/oder Aufreinigung von
extrazelluldren Nukleinsduren umfassend kurzkettige
Nukleinsduren mit einer Linge von X 500bp aus

Plasma oder Serum."

10. Somit wurden im Vergleich zum urspringlichen

Anspruch 11 die folgenden Anderungen vorgenommen:

i) Im Gegensatz zum urspringlichen
Anspruch 11, der auf einen Kit gerichtet
ist, betrifft Anspruch 11 des Hauptantrags
die Verwendung eines Kits fir die
Durchfihrung eines Verfahrens.

ii) Der Kit ist nicht mehr fir die Isolierung
und/oder Aufreinigung von kurzkettigen
Nukleinsduren bestimmt.

iii) Im Wortlaut "filir die Durchfiihrung eines
Verfahrens nach einem oder mehreren der
Anspriiche 1 bis 7" am Ende des

urspringlichen Anspruchs 11 wurde der
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Ruckbezug auf Anspruch 7 geandert zu
Anspruch 3.

iv) Es wird ausgefihrt, dass es sich bei dem
Verfahren nach einem oder mehreren der
Anspriche 1 bis 3 um ein Verfahren zur
Isolierung und/oder Aufreinigung von
extrazelluladren Nukleinsduren umfassend
kurzkettige Nukleinsduren mit einer Lange

von < 500bp aus Plasma oder Serum handelt.

Die Kammer ist zur Auffassung gelangt, dass der
Gegenstand der Anspriiche 11 bis 13 aus den folgenden
Grinden unmittelbar und eindeutig in der Anmeldung

offenbart ist.

Seite 15, letzter Absatz der Anmeldung lautet:

"Ferner wird mit der Erfindung ein Kit zur
Isolierung und/oder Aufreinigung von Nukleinsduren,
insbesondere von kurzkettigen Nukleinsduren, aus
einem nukleinsdurehaltigen Ausgangsmaterial zur
Verfiigung gestellt, aufweisend Puffer und/oder
Reagenzien und optional wenigstens ein
nukleinsdurebindendes Trdgermaterial fiir die
Durchfiihrung des erfindungsgemdBen Verfahrens.

Einzelheiten des Verfahrens sind oben dargelegt."

Wie von der Beschwerdefithrerin vorgetragen, stellt
dieser Absatz klar, dass die erfindungsgemalen Kits,
und damit auch der Kit des urspringlichen Anspruchs 11,
zur Verwendung in einem erfindungsgemédlRen Verfahren
bestimmt ist. Soweit also die Verfahrensanspriche, auf
die sich der Kit hinsichtlich seiner Verwendung
zurickbezieht, die Erfordernisse der Artikel 123 (2)
und 76 (1) EPU erfiillen, kann die Anderung i) nicht zu

einem Gegenstand fihren, der tUber den Inhalt der
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Anmeldung hinausgeht. Entgegen der Auffassung der
Beschwerdegegnerin und der Einspruchsabteilung steht
dem nicht entgegen, dass in der Anmeldung gewisse
Details des Verfahrens - wie beispielsweise der Einsatz
von Detergenzien oder spezifischer chaotroper
Verbindungen - in Bezug auf den Kit nicht noch einmal

wiederholt werden.

Anspruch 11 des Hauptantrags enthadlt zwei Rickbeziige
auf vorhergehende Anspriiche. Zwischen den Parteien
bestand Einigkeit dartber, dass nur der Ruckbezug auf
einen oder mehreren der Anspriche 1 bis 10 die
Verwendung des Kits betrifft. Wie oben schon
festgestellt, geniugt der Gegenstand von Anspruch 1 des
Hauptantrags den Erfordernissen der Artikel 123 (2) und
76 (1) EPU. Im Hinblick auf die Anspriiche 2 bis 10
wurde von der Beschwerdefilhrerin nicht behauptet, dass

genau dies nicht der Fall sei.

Die Anderung i) fuhrt somit nicht zu einem Gegenstand,

der iUber den Inhalt der Anmeldung hinausgeht.

Des Weiteren ist nicht ersichtlich, weshalb die
Anderungen 1ii) bis iv) zu einem Gegenstand fiihren
sollten, der iber den Inhalt der Anmeldung hinausgeht.
Dies wurde von der Beschwerdegegnerin auch nicht

behauptet.

Die Anderungen ii) und iv) stellen lediglich
Anpassungen an den Wortlaut des Verfahrensanspruchs 1

dar (vgl. dazu oben).

Im Hinblick auf den Riuckbezug, der Gegenstand der
Anderung 1ii) ist, bestand Einigkeit zwischen den
Parteien dariber, dass er sich auf die vorher genannten

Puffer und/oder Reagenzien bezieht. Dieser Riickbezug



11.

11.

12.

- 15 - T 1189/22

bedingt also eine Einschrankung dahingehend, dass der
Kit bestimmte zuvor genannte Puffer/Reagenzien
aufweisen muss. Da aber die in den Anspriichen 1 bis 3
genannten Puffer/Reagenzien auch in den urspriinglichen
Ansprichen 1 bis 7 genannt sind, kann auch die Anderung
iii) nicht zu einem Gegenstand fihren, der iber den

Inhalt der Anmeldung hinausgeht.

Anspruch 11 des Hauptantrags erfiillt also die
Erfordernisse der Artikel 123 (2) und 76 (1) EPU.

Die Anspriiche 12 und 13 des Hauptantrags beziehen sich
auf den unabhangigen Verwendungsanspruch 11 zurick. Im
Hinblick auf die Anspriche 12 und 13 fuhrte die
Beschwerdefihrerin lediglich aus, dass ihr Gegenstand
Uber den Inhalt der Anmeldung hinausgehe, weil dies
schon fir den Verwendungsanspruch 11 der Fall sei. Auf
die Merkmale der Anspriiche 12 und 13 abstellende
Argumente brachte die Beschwerdefiilhrerin hingegen nicht

vOor.

Die Kammer sieht in den urspringlichen Ansprichen 12
und 13 eine Basis fiir die Anspriche 12 und 13 des
Hauptantrags, deren Wortlaut im Wesentlichen nur an die
vorhergehenden Verfahrensanspriche angepasst wurden.
Auch sie erfillen die Erfordernisse der Artikel 123 (2)
und 76 (1) EPU.

Zurlickverweisung

Thre Entscheidung tber den Widerruf des Patents
begriindete die Einspruchsabteilung mit der
Nichtgewdhrbarkeit der Anderungen, die in den vor ihr
anhangigen Anspruchssdtzen vorgenommen worden waren
(Artikel 100 c¢) EPU). Uber die von der

Beschwerdegegnerin unter den Einspruchsgriinden gemalB
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Artikel 100 a) und b) EPU vorgebrachten Einwdnde hat
sie nicht entschieden. Dieser Umstand stellt nach
standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern einen
besonderen Grund dar, der eine Zurickverweisung
rechtfertigt (Artikel 11 VOBK; Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts,

10. Auflage 2022, V.A.9.3.2).

Dieser Schlussfolgerung steht entgegen dem Vorbringen
der Beschwerdegegnerin nicht entgegen, dass die
Beschwerdefihrerin in der mundlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung keine weiteren Anspruchssatze
eingereicht hat, um die nach Auffassung der
Einspruchsabteilung einschliagigen Einwande auszurdumen.
Ebenso wenig andert sich dadurch etwas an dieser
Schlussfolgerung, dass die Beschwerdefiihrerin durch
eine Ricknahme von Anspruchssatzen vermeintlich eine
Diskussion der Einspruchsgriinde gemaRl Artikel 100 a)
und b) EPU hinauszdgerte. Diese von der Kammer schon in
ihrer Mittelung unter Artikel 15 (1) VOBK vertretene
Ansicht wurde von der Beschwerdegegnerin in der
mundlichen Verhandlung nicht kommentiert. Die oben
genannten Umstdnde sind jedoch bei der etwaigen Frage
der Zulassung von zukinftig eingereichten

Anspruchssatzen zu beriicksichtigen.

Im vorliegenden Fall trug die Beschwerdegegnerin auch
Einwdnde unter Artikel 100 c) EPU gegen die
Beschreibung des Patents in erteilter Fassung vor.
Diese Einwande wurden von der Einspruchsabteilung in

der angefochtenen Entscheidung nicht abgehandelt.

Die Kammer halt es fir sinnvoll, dass die
Einspruchsabteilung die Prifung der Einwande unter
Artikel 100 c) EPU gegen die Beschreibung des Patents

in erteilter Fassung nach der Prifung der
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Einspruchsgriinde gemaB Artikel 100 a) und 100 b) EPU
vornimmt, da sich durch diese Einspruchsgriinde weitere
Anpassungen der Beschreibung als notwendig
herausstellen konnten. Zusatzlich zu den auf

Artikel 100 a) und 100 b) EPU gestiitzten Einwdnden sind
nach der Zurickverweisung daher auch die auf Artikel
100 c¢) EPU gestiitzten Einwdnde gegen die Beschreibung
des Patents in erteilter Fassung von der
Einspruchsabteilung zu prifen. Die Beschwerdefihrerin
erklarte sich mit diesem Vorgehen einverstanden. Die
Beschwerdegegnerin hielt zwar ihren Antrag aufrecht,
die Sache nicht an die Einspruchsabteilung
zurickzuverweisen (s. dazu den vorhergehenden Punkt),
hatte aber keine zusatzlichen Einwadnde gegen den Umfang
der beabsichtigten Zurickverweisung (d. h. die Prufung
der Einwande unter Artikel 100 a) und 100 b) EPU und
der Einwidnde unter Artikel 100 c) EPU gegen die

Beschreibung des erteilten Patents).
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird auf der Grundlage des
eingereicht als Hilfsantrag 3 am

Hauptantrags,
an die Einspruchsabteilung zur

25. November 2021,
weiteren Entscheidung zurickverwiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



