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Sachverhalt und Antréage

2523.D

Die am5. Mai 2000 ei ngegangene Beschwerde richtet sich
gegen die am 28. Februar 2000 zur Post gegebene

Ent schei dung der Pridfungsabteilung, mt der die

Annel dung Nr. 95 103 333.1 mt der Veroffentlichungs-
nummer 672 661 zurickgew esen wurde.

Di e Prifungsabteilung hat in der angefochtenen
Ent schei dung festgestellt, dal imH nblick auf die
Druckschrift

(1) WO- A- 93/ 12129

di e Annel dung weder neu sei, noch auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe. Der Entschei dung | agen
die mt Schriftsatz vom 11. Februar 1999 geé&nderten
Anspriche 1 bis 6 zugrunde, deren Anspriche 1 und 2 we
fol gt |auteten:

"1. Verbi ndung der Fornel |

B .
]

¥ o (1),

"G""‘_\/”\/\OH

worin

PG fiur eine Am noschutzgruppe vom Urethantyp aus der
Rei he 1-(1-Adamantyl) 1-net hyl et hoxycar bonyl (Adpoc),
1-(3,5-di-tert.-butyl phenyl) 1- met hyl et hoxycar bonyl
(t-Buneoc) und 1-Methyl -1-(4-biphenyl)ethyl oxy-
carbonyl (Bpoc) oder vom Trityl-Typ aus der Rei he
Tri phenyl met hyl (Trt), (4-Methoxyphenyl)di phenyl -



2523.D

- 2 - T 0579/ 00

met hyl (M), (4-Methyl phenyl)di phenyl nethyl (Mt),
Di - (4- met hoxyphenyl ) phenyl net hyl (Dnt) und
9- (9- Phenyl ) xant henyl (Pi xyl),

X fdar NH, O oder S,

Y fdr CH;, NH oder O und

B far natiurliche oder unnatirliche Nucl eobasen stehen,
deren exocyclische Am no bzw. Hydroxygruppen durch
geei gnet e bekannt e Schut zgruppen geschit zt sind,

sowi e deren Sal ze."

"2. Verbi ndung der Fornel | gemal3 Anspruch 1, worin

B' fur eine natiurliche Nucl eobase, ausgewahlt aus der
G uppe Adenin, Cytosin, Guanin, Thym n und Uracil
oder fiur eine unnatirliche Nucl eobase, ausgewahlt aus
der G uppe Purin, 2.6-D am nopurin, 7-Deazaadenin,
7- Deazaguani n, N'N‘- Et hanocyt osi n, N°NP- Et hano- 2. 6-
di am nopurin, 5-Methylcytosin, 5-(C-Gs)-AlKinyl-
uracil, 5-(C-G)-AlKinylcytosin, 5-Fluor-uracil und
Pseudoi socytosi n, deren exocyclische Am no bzw.
Hydr oxygruppen durch geei gnete bekannte Schutzgruppen
geschitzt sind, oder fur Imdazol, Triazol oder
Ni tro-1m dazol steht.”

Di e Prifungsabteilung war der Auffassung, dal3 die
Druckschrift (1) neuheitsschéadlich sei. D e Zusammen-
schau von Anspruch 19 und Seite 8, Zeilen 1 bis 20

di eser Druckschrift offenbare ei nen Gegenstand, der von
der Streitannel dung unfallt werde. Zur Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit sei von der Druckschrift (1)
al s nachstliegendem Stand der Techni k auszugehen, die
A ycinderivate fiar PNA (Pol yam de Nucl eic Acids)
betreffe. ImH nblick auf die annel dungsgenéfl3e Auf gabe,
wei tere Mononere zum ei nfachen Auf bau von PNA/ DNA-
Hybri den bereitzustell en, sei es naheliegend gewesen,
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die Aycinderivate fur PNA's der Druckschrift (1)
ei nzuset zen, da nach ei gener Angabe des
Beschwer def thrers PNA's und DNA's anal og sei en.

L1l In einer Mtteilung gemalR Regel 11, Absatz 2 der
Ver f ahr ensor dnung der Beschwer dekammern, wel cher der
Ladung zur nundlichen Verhandl ung bei gefigt war, hat die
Kanmer zusatzlich Bedenken unter anderem hinsichtlich
der Deutlichkeit von Ansprichen und Anspruchsmer kmal en
sowi e hinsichtlich der erfinderischen Qualitéat des
Er f i ndungsgegenst andes geéullert.

| V. I n der mindlichen Verhandl ung vor der Kammer am
9. Septenber 2004 hat der Beschwerdefdhrer zwei neue
Hi | f santr&age eingereicht, die alle vorgangi gen
H | fsantréage ersetzen. Der Hilfsantrag 1 unterschei det
sich imWrtlaut vom Hauptantrag dadurch, dal3 in der
Definition des Substituenten PG die beiden Satzteile
"ei ne Am noschut zgruppe vom Uret hantyp aus der Rei he"
und "oder vom Trityl-Typ aus der Rei he" gestrichen sind.
Der Hilfsantrag 2 enthalt 4 Anspriche, darunter nur noch
ei nen einzigen Stoffanspruch, welcher we folgt |autet:

1. Verbi ndung der Fornel |

B L
]

¥ o (1),

PO AN,

worin

PG fiar 1-(1-Adamantyl) 1-nethyl et hoxycarbonyl (Adpoc),
1-(3,5-di-tert.-butyl phenyl) 1- met hyl et hoxycar bonyl
(t-Bumeoc), 1-Methyl-1-(4-Dbiphenyl)ethyl oxycarbonyl

2523.D
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(Bpoc), Triphenylmethyl (Trt), (4-Methoxyphenyl)-
di phenyl nethyl (M), (4-Methyl phenyl)di phenyl net hyl
(Mt), D -(4-nethoxyphenyl)phenyl nmethyl (Dnt) oder
9- (9- Phenyl ) xant henyl (Pi xyl),

X fdr NH, O oder S,

Y fur CH, NH oder O und

B fdar Adenin, Cytosin, Guanin, Thymn, Uracil
2.6-D am nopurin, 7-Deazaadenin, 7-Deazaguanin,
N*N*- Et hanocyt osi n, N°N°- Et hano- 2. 6- di ami nopuri n,
5- Met hyl cytosin, 5- (G- Gg) - Al ki nyl -uracil, 5-(G-G)-
Al ki nyl -cytosin, 5-Fluor-uracil und Pseudoi socyt osin,
deren exocyclische Am no bzw. Hydroxygruppen durch
di e Benzoyl -, Isobutanoyl-, Acetyl-, Phenoxyacetyl -,
4-(t-Butyl)-benzoyl -, 4-(t-Butyl)-Phenoxyacetyl -,
4- (Met hoxy) - benzoyl, 2-(4-N trophenyl)ethyl oxy-
carbonyl -, 2-(2,4-D nitrophenyl)ethyl - oxycarbonyl -,
9- Fl uor enyl nmet hoxycar bonyl -, Di phenyl car banoyl - oder
For mam di n- Schut zgr uppe geschitzt sind, und auch far
Guani n durch ei ne Konbi nati on von 2-N-Acetyl mt
6- O Di phenyl car banoyl geschuitzt sind, oder fr
| m dazol, Triazol oder Nitro-Imdazol, steht."

Der Beschwer def ihrer hat den Ei nwand der mangel nden
Deutlichkeit der Anspriche bestritten. Zwar sei der
Substituent B in Anspruch 1 als Nucl eobase definiert,
deren exocyclische Am no bzw. Hydroxygruppen durch

geei gnet e bekannt e Schut zgruppen geschitzt sind, dies
bedeut e jedoch nicht, dall sol che G uppen tatsachlich
auch vorhanden sei en. Daher gebe es auch kei nen

W derspruch mt Anspruch 2 und der Beschrei bung, worin
Purin, welches keine Am no- oder Hydroxygruppe besitze,
al s erfindungsgenil3e Nucl eobase genannt wird. WAs den
Begriff "unnatirliche Nucl eobase"” in Anspruch 1 betreffe,
so habe der Beschwerdef dhrer einen Fachmann zu Rate
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gezogen, der den Begriff verstanden habe. Auch habe er,
der Beschwerdef Uhrer, diesen Begriff in Patent-

annmel dungen bereits verwendet. deiches gelte fir den
Begriff "geeignet", welcher die Schutzgruppen in
Anspruch naher beschrei be.

Der Beschwerdef dhrer hat zur Neuheit vorgetragen, dal
di e Druckschrift (1) nicht neuheitsschéadlich sei. Es sei
unzul &ssig, zur Ermttlung des O fenbarungsgehaltes

ei ner Entgegenhal tung einzelne Teile darin mteinander
zu konbi ni eren, wel che von der Entgegenhal tung sel bst

ni cht mteinander verknupft wirden. Ei ne sol che

unzul assi ge Ver knipfung von separaten Teil en werde

j edoch in der angefochtenen Entschei dung vorgenomen, um
zu ei nem neuhei t sschadl i chen Gegenstand zu gel angen.

Fol glich sei das geltende Schutzbegehren in der
Druckschrift (1) nicht vorbeschrieben.

Zur Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ist der
Beschwer def Glhrer von der Druckschrift (1) ausgegangen.
Die Streitannel dung habe sich di e Aufgabe gestellt,
weitere @ ycinderivate zur Herstellung von PNA und

PNA/ DNA- Hybri den bereitzustellen. Wenn in den
beansprucht en Verbi ndungen der Substituent X die

Bedeut ung NH besitze, fuhre dies zu PNA's und, wenn er
di e Bedeutungen O oder S annehne, entstinden PNA/ DNA-
Hybride. Da in der Druckschrift (1) lediglich die
Bedeutung NH f 0r di esen Substituenten genannt werde,
kénnt en daraus auch nur PNA' s und kei ne PNA/ DNA- Hybri de
hergestellt werden. Die Druckschrift offenbare die
Schut zgruppe Boc fir den Substituenten PG wel che sich
nicht mt schwachen Sduren abspalten | asse, wadhrend dies
mt den anspruchsgenméfen Schut zgruppen gelinge. Daher



VI .

2523.D

- 6 - T 0579/ 00

beruhe der Anspruchsgegenstand auf erfinderischer
Tatigkeit.

Der Beschwer def ihrer hat die Verfahrensfihrung der

Pr Gf ungsabt ei | ung gerigt, da sie seinen Anspruch auf
rechtliches Gehér nach Artikel 113 EPU durch ErlaR der
angef ocht enen Ent schei dung verl etzt habe. Es seien im
vorliegenden Fall "zweifellos entschei dungserhebliche
Fragen offen geblieben” (Schriftsatz vom 3. Juli 2000,
Seite 2, Absatz 1). Er habe nmehrfach der Auffassung der
Pr Gf ungsabt ei | ung begrindet w dersprochen, weswegen

"di ese Zuruckwei sungsent schei dung damt sachlich nicht
gerechtfertigt” gewesen sei (loc. cit. Seite 2,

vorl etzter Absatz). Die Priufungsabteilung habe die

Zur uckwei sung wegen mangel nder Neuheit auf eine

Kombi nati on von zwei Stellen der Druckschrift (1)
gestutzt, welche ihmnicht bekannt gewesen seien. Den
Abl auf des Priufungsverfahrens aus seiner Sicht hat der
Beschwer def threr in einer in der nmindlichen Verhandl ung
vor der Kammer vorgel egten Tabel |l e zusanmengef alit.
AulBer dem habe es di e Priufungsabteilung versaunt, ihn vor
der Entschei dung tel efoni sch zu kontakti eren oder eine
nmindl i che Ver handl ung anzuberaunen. Daher sei sein
Antrag auf Rickzahl ung der Beschwer degebihr begrindet.

Der Beschwerdef ihrer hat beantragt, die angefochtene

Ent schei dung auf zuheben und ein Patent auf G undl age des
Haupt ant r ages, ei ngegangen am 16. Februar 1999, oder auf
G undl age der in der mundlichen Verhandl ung

ei ngereichten Hlfsantrage 1 oder 2 zu erteilen
AulBerdem hat er die Riuckzahl ung der Beschwer degebthr
beantragt .
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Am Ende der mindlichen Verhandl ung wurde die
Ent schei dung der Kammer verkindet.

Ent schei dungsgr inde

D e Beschwerde ist zul assig.

Haupt ant r ag

2.2

2523.D

Deut |l ichkeit (Artikel 84 EPU)

Artikel 84 i. V. mRegel 29 (1) EPU stellt das
Erfordernis auf, dall die Anspriche deutlich sind und
durch Nennung der techni schen Merkmal e der Erfindung den
Gegenst and angeben, fir den Schutz begehrt wird. D eses
Erfordernis gewdhrleistet, daR die Ofentlichkeit nicht

i munkl aren dar dber bleibt, welcher Gegenstand von den
Anspruchen unfalst wird und wel cher nicht. Aus di esem

G undsat z der Rechtssicherheit fol gt zur Uberzeugung der
Kanmer, dall Anspriche nicht als deutlich in Sinne von
Artikel 84 EPU anzusehen sind, wenn sie nicht erlauben,
di ese Unterscheidung zu treffen (siehe Entschei dungen

G 2/88, ABlI. EPA 1990, 93, Punkt 2.5 der Entschei dungs-
grunde; T 337/95, ABI. EPA 1996, 628, Punkte 2.2 bis 2.5
der Entschei dungsgrinde). Anspriche, die ein
undeut | i ches techni sches Merkmal enthalten, schaffen

i ndessen Unkl arheit Uber den tatsachlich von den

Anspr ichen unf aldten Gegenstand. Wegen di eses Mangel s an
Recht ssi cherheit sind sol che Anspriche somt nicht
deutlich im Sinne von Artikel 84 EPU

I mvorliegenden Fall definiert der unabhéngi ge
Anspruch 1 wi e der davon abhéngi ge Anspruch 2 den
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Substituenten B der Fornel (I) als eine Nucl eobase,
deren exocyclische Am no- bzw. Hydroxygruppen durch
Schut zgruppen geschiutzt sind. Damit nuf3 di e Nucl eobase
auch zwangsl aufi g zum ndest ei ne sol che exocyclische
Am no- oder Hydroxygruppe aufwei sen. Di e Anwesenheit
derartiger geschitzter Am no- oder Hydroxygruppen im
Substituenten B ist gerade nicht als fakultativ
gekennzei chnet, sodall das entsprechende Vorbringen des
Beschwer def thrers in der mindlichen Verhandl ung vor der
Kanmer nicht stichhaltig ist. D eses deckt sich aul3erdem
auch nicht mt seinem Vortrag im Verfahren vor der

Pr af ungsabtei l ung (Schriftsatz vom 27. Mai 1999,

Seite 1), worin er die Anwesenheit der geschitzten

Am no/ Hydr oxygruppen i n den Nucl eobasen als

Unt er schei dungsner kmal zum St and der Techni k
herausstel I t.

Ent gegen der all geneinen Definition des Substituenten B
in den Ansprichen 1 und 2 benennt der geltende

Anspruch 2 als Nucl eobase jedoch ei ne Einzel verbi ndung,
wel che kei ne exocyclische Am no- oder Hydroxygruppe
besitzt, nadmich Purin (siehe Punkt Il supra). D eser

W der spruch zw schen der anspruchsgenméf3en al | genei nen
Definition des Substituenten B, welche die Anwesenheit
von exocyclischen Am no/ Hydr oxygruppen erfordert,

ei nerseits, und der anspruchsgemall genannten

Ei nzel verbi ndung fur B, welche diese G uppen nicht
aufwei st, andererseits, schafft indessen Unkl arheit

dar tber, wel cher CGegenstand nun vom Schut zbegehren
tatsachlich unfal3t wird und wel cher nicht. D e
Anspriche 1 und 2 erl auben daher nicht eindeutig zu

ent schei den, ob der Anspruchsgegenstand auch Nucl eobasen
generel |l unfassen soll, die keine exocyclische Am no-
oder Hydroxygruppe besitzen. Wegen di eses Mangel s an
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Recht ssicherheit erfillen die Anspriche 1 und 2 somt
nicht das Erfordernis der Deutlichkeit gemal
Artikel 84 EPU

Fol gl i ch kann auch dahi nstehen, ob der im Anspruch 1
verwendete Begriff "unnatirliche Nucl eobasen”, der keine
al | genei n aner kannt e Bedeutung besitzt, deutlich im
Sinne von Artikel 84 EPU ist oder nicht. deiches gilt
fdr di e ndhere Besti mmung der Schut zgruppe durch das

ei nschr dankende Adj ektiv "geei gnet".

Aus di esem Grunde ist der Hauptantrag des Beschwerde-
fihrers wegen Verletzung von Artikel 84 EPU nicht

gewahr bar .

Hlfsantrag 1

2523.D

Deut | i chkeit (Artikel 84 EPU)

Di e Anspriuche 1 und 2 des Hilfsantrags 1 unterscheiden
sich hinsichtlich der Definition des Substituenten B

ni cht von denen des Hauptantrages (siehe Punkt 1V supra).
Damt ist der gleiche Einwand gegen den Hilfsantrag 1

W e gegen den Hauptantrag zu erheben, denn die
anspruchsgenéfRe al | gemei ne Definition des Substituenten
B' in den Ansprichen 1 und 2 des Hilfsantrages 1
erfordert die Anwesenheit von exocyclischen

Am no/ Hydr oxygr uppen, wahrend di e anspruchsgenal
genannt e Ei nzel ver bi ndungen Purin fir B Kkeine dieser

G uppen aufwei st. Durch diesen Wderspruch entsteht auch
hi er Unkl arheit dar dber, wel cher Gegenstand nun von den
Anspr ichen tatsachlich unfalRt wird und wel cher nicht.
Das fuhrt notwendi gerwei se dann zur gl eichen

Schl uf3f ol gerung, namich daf3 die Anspriuche 1 und 2 des
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Hi | fsantrages 1 wegen di eses Mangel s ebenso ni cht das
Erfordernis der Deutlichkeit erfdllen.

Der Hilfsantrag 1 ist daher wegen Verletzung von
Artikel 84 EPU nicht gewdhr bar.

Hlfsantrag 2

4. Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

Anspruch 1 stutzt sich auf den urspringlichen Anspruch 1,
die Definition des Substituenten PG auf den
ursprunglichen Anspruch 2 und die des Substituenten B

auf die urspringliche Seite 2, Zeile 28 bis Seite 3,
Zeile 12. Die Anspriche 2 bis 4 beruhen auf den
urspringlichen Anspriuchen 4 bis 6 und di e ndhere

Besti mmung des Kuppl ungsreagenzes findet sich auf

Seite 4, Zeile 25 bis Seite 5, Zeile 18 der
ursprunglichen Unterl agen.

Der geltende Anspruchssatz genigt daher der
Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPU

5. Deutlichkeit (Artikel 84 EPU)

Der geltende Anspruchssatz enthalt nur noch einen

ei nzi gen Stoffanspruch 1, in welchemfiur den Substituent
B' jetzt einzel ne Nucl eobasen aufgelistet werden, die
nach Angaben des Beschwerdef Uhrers alle eine
exocyclische Am no- bzw. Hydroxygruppe aufwei sen und
worin Purin, das diese Guppen nicht aufweist, nicht
mehr enthalten ist. Damt ist der im Hauptantrag und

H | fsantrag 1 gerigte Wderspruch in den Ansprichen

auf gel 6st und das Erfordernis der Deutlichkeit erfullt.

2523.D



2523.D

- 11 - T 0579/ 00

Neuhei t

Der Anspruchsgegenstand i st nunnehr eingeschrankt und
auf Ver bi ndungen der Fornel (l) gerichtet, deren
Substituent PG bestimte, einzeln aufgezahlte

Schut zgruppen und deren Substituent B bestinmmte,

ei nzel ne Nucl eobasen mt bestimten, einzeln

auf gezéhl t en Schut zgruppen bedeutet (siehe Punkt IV
supra).

Di e Druckschrift (1) steht diesem Gegenstand nicht
neuhei t sschadl i ch ent gegen, auch wenn sie alle

anmel dungsgenaflen Strukturnmerkmal e of fenbart, denn diese
werden dort nicht in Konbination genannt. Der

O f enbarungsgehal t einer Druckschrift wrd durch das
festgelegt, was ihr unmttel bar und eindeutig zu

ent nehnmen ist. Daher ist es zur Ermttlung des

O f enbarungsgehal tes auch nicht statthaft, einzelne
Teil e daraus mitei nander zu konbi ni eren, wel che von der
Ent gegenhal tung sel bst nicht mtei nander verknupft
werden. Folglich ist der geltende Anspruchsgegenstand in
der Druckschrift (1) nicht vorbeschrieben.

H erzu erubrigen sich indessen weitere Ausfihrungen im
Hi nblick auf die fol genden Darl egungen zur
erfinderi schen Tatigkeit.

Erfinderische Tatigkeit
Es verbl ei bt daher i m Beschwerdeverfahren zu priufen, ob

der geltende Anspruchsgegenstand auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht.
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Die Streitannel dung betrifft N-Ethyl-dycinderivate zur
Herstel l ung von PNA's und PNA/ DNA- Hybriden. Die
Druckschrift (1) beschrei bt ebenfalls N-Ethyl-

A ycinderivate fiar den gleichen Zweck, namich zur
Herstellung von PNA's. Die Kamrer betrachtet daher, in
Ei nkl ang mt dem Beschwerdef threr, die Druckschrift (1)
al s nachstliegenden Stand der Techni k und Ausgangspunkt
bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit.

So offenbart die Druckschrift (1) Verbindungen gemald der
annel dungsgendaflen Fornel (1). Di ese Verbindungen sind
auch freie Carbonsadure (Anspruch 19, mt R'=H). Die
endst andi ge Am nogruppe i st geschitzt (Anspruch 19),
wobei di e annel dungsgenméfen Ami noschut zgruppen Trt und
Dt in dieser Druckschrift entgegen der Behauptung des
Beschwer def Ghrers ausdrtcklich genannt sind (Seite 8,
Zeile 17). Naturliche Nucl eobasen auf Basis von Purin
und Pyrimdin, namich Adenin, Thym n, Guanin und
Cytosin, werden angefihrt (Seite 7, Zeilen 13 ff). Deren
exocycl i sche Am nogruppen sind mttels ublicher
Schut zgr uppen geschutzt (Seite 10, Zeilen 35; Seite 12,
Zeile 25). Damt unfalt die Druckschrift (1) allgenein
den Anspruchsgegenst and.

Ausgehend von di esem nachst komrenden Stand der Techni k
liegt der Erfindung laut Streitanmeldung (Seite 2,
Zeilen 1, 2, 20 und 21) und laut Vortrag des
Beschwer def thrers in der mindlichen Verhandl ung vor der
Kanmer die zweigeteilte Aufgabe zugrunde, weitere

G ycinderivate fur die Herstellung von PNA's
(Tei l auf gabe (a)) und von PNA/ DNA- Hybri den (Teil auf gabe
(b)) bereitzustellen.
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Zur Losung di eser Aufgabe schl &gt die Streitannel dung
die dycinderivate der allgeneinen Fornel (I) gemal
Anspruch 1 vor, wobei |aut Uberzeugendem Vortrag des
Beschwer def thrers in der mindlichen Verhandl ung vor der
Kamrer di e anspruchsgenéfle Ausfidhrungsform mt der
Bedeutung NH fir den Substituenten X die Teil aufgabe (a),
nam i ch zur Herstellung von PNA' s, eigenstandig | 6st,
wahrend di e anspruchsgenmafle Ausf Uhrungsform mt den
Bedeut ungen O und S fur den Substituenten X nur die
andere Teil aufgabe (b), namich zur Herstellung von
PNA/ DNA- Hybr i den, ei genstéandi g | Ost.

Die erfol greiche Losung der annel dungsgendaf3en Auf gabe
durch die Bereitstellung der anspruchsgenil3en

G ycinderivate ist imVerfahren nie in Zweifel gezogen
worden. ImH nblick auf die Beispiele in der
Streitannmel dung hat di e Kammer auch kei nen Anhal t spunkt
daf or.

Es bl ei bt nun zu dberprifen, ob die oben genannte

Auf gabe durch di e anspruchsgemallen d yci nderivate in
nahel i egender Wi se gel 6st wird. H erbei wird zuerst die
Tei | auf gabe (a), nadmich die Bereitstellung von weiteren
A ycinderivaten zur Herstellung von PNA s, darauf

unt ersucht, ob fiur deren eigenstéandi ge Losung die

vor geschl agenen d ycinderivate mt X=NH nahegel egen
haben.

D e néachstliegende Druckschrift (1) unfalit den

Erfi ndungsgegenstand al | genein. Der Gegenstand des

gel tenden Anspruchs 1 unterscheidet sich davon im
wesentlichen durch Auswahl und Zusamrenfigung von
Substi t uent enbedeut ungen, wel che in dieser Druckschrift

nur einzeln und nicht in Konbination nteinander
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of fenbart sind (siehe Punkt 7.1, Absatz 2 supra). Der
Beschwer def Ghrer hat weder vorgetragen noch bel egt, dal
es sich bei der anspruchsgenéf3en Auswahl der einzel nen
Substi t uent enbedeut ungen oder der Aufzahl ung

aner kannt er mal3en bekannt er Schut zgruppen fir Nucl eobasen
(O fenl egungsschrift Seite 6, Zeile 43 ff) um etwas

Erfi ndungswesent|iches handelt oder damt ein besonderer
techni scher Effekt im Vergleich zur Druckschrift (1)

ver bunden ist. Die Kammer hat auch von sich aus keinen
Anhal t spunkt hierfir. Folglich ist das Zusanmmenfligen von
bereits einzel n bekannten Strukturel enenten i mgeltenden
Anspruch 1 weder zielgerichtet noch kritisch fur die zu
| 6sende Teil auf gabe (a), namich weitere dycinderivate
zur Herstellung von PNA's bereitzustellen. Diese

wi | I kirliche Wahl und Aggregation von Strukturel enenten
aus dem Rahnmen der Druckschrift (1), we sie
anspruchsgemal? vorgenomen wird, stellen jedoch schon
wegen i hrer Beliebigkeit |lediglich eine Routinetatigkeit
dar, die i mhandwerklichen Kénnen des Fachmanns |i egt,
ohne dall es eines erfinderischen Tuns seinerseits
bedirfte.

Der Beschwerdef ihrer hat eingewandt, dal im Stand der
Techni k (1) fdar den Substituenten PG di e Schutzgruppe
Boc ei ngesetzt werde, welche eine stéarkere
Saurestabilitat gegen Abspal tung besitze, wahrend
anspruchsgenméal3 andere Schut zgruppen ei ngesetzt wirden
D ese Behauptung wird i ndessen durch di e Fakten nicht
getragen, denn die Druckschrift (1) beschrei bt auf
Seite 8, Zeile 17 ausdricklich die Schutzgruppen Trt und
Dt, welche i mgeltenden Anspruch 1 ebenfalls genannt
wer den. Daher kann der Ei nwand des Beschwerdef Uhrers
ni cht durchgreifen.
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Nachdem aus den oben genannten G inden di e ei genst andi ge
anspruchsgemafRe Lésung der Teil auf gabe (a) naheliegt,

i st es entschei dungsunerheblich, ob die vorgeschl agene
andere Losung fiur die andere Teil auf gabe (b) ebenso
nahegel egen hat oder nicht.

D e Kammer konmt daher zu dem Schl uf3, dalR der Gegenstand
des Anspruch 1 des Streitpatents ei ne naheli egende
Losung der patentgenmial3en Aufgabe unfalit und somit nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Da Uber einen Antrag nur als Ganzes zu entschei den i st,
war auf dessen ubrige Anspriche nicht weiter einzugehen.

Der Hilfsantrag 2 ist folglich wegen mangel nder
erfinderischer Tatigkeit gemaR Artikel 52 (1) und 56 EPU
ni cht gewéahr bar.

Rickzahl ung der Beschwer degebuhr (Regel 67 EPU)

Der Beschwer def ihrer hat der Prifungsabteilung eine
Ver | et zung des rechtlichen Gehors (Artikel 113 EPU) und
damt einen wesentlichen Verfahrensfehler vorgeworfen,
weswegen di e Rickzahl ung der Beschwer degebthr
gerechtfertigt sei.

Di e vom Beschwer def ihrer hierfidr vorgetragenen G unde
Uber zeugen di e Kammer indessen nicht. Nach

Artikel 113 (1) EPU durfen Entschei dungen des

Eur opai schen Patentantes, hier der Priufungsabteilung,
nur auf G Unde gestitzt werden, zu denen der
beschwer def thrende Annel der sich &auflern konnte. Dem
Vortrag des Beschwerdefdhrers ist nicht zu entnehnen,
und der Kammer ist auch nicht ersichtlich, zu wel chen
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"G unden" im Sinne von Artikel 113 EPU, auf welche sich
di e Zur ickwei sungsent schei dung stitzt, er sich nicht hat
vorab &auflern koénnen. In drei detaillierten

Ant sbeschei den, in denen insbesondere die Neuheit des
Annel dungsgegenst andes detailliert durch Angabe
spezifischer Stellen in der Entgegenhal tung mt
Anspruchsnumrer oder mt Seite und Zeil e gerigt wrden,
hat di e Prifungsabteilung i hre Ei nwdnde substantiiert.
So hat sie zur Begrindung i hrer Neuheitsrige i mBescheid
vom 3. Marz 1999 unter Punkt 2, w e auch spater in der
angef ocht enen Ent schei dung, die O fenbarung des
Anspruchs 19 und der Seite 8, Zeilen 16 und 17 der
Druckschrift (1) in Kombination angezogen. Die
gegentei | i ge Behauptung des Beschwer def Ghrers ist daher
unzutreffend. I m Gegensatz zu sei nem Vorbringen i st
somt auch keine entschei dungserhebliche Fragen offen
gebl i eben sind und sein Anspruch auf rechtliches Gehor
war gewahrt.

Der Beschwer def ihrer hat zu den Antsbescheiden jeweils
ausf ohrliche Ei ngaben ei ngereicht, konnte jedoch die
Pruf ungsabteilung in der Sache nicht uberzeugen.

Zwi schen der Prufungsabteilung und dem Beschwer def threr
persi stierende Auffassungsunterschiede in der Sache
stell en jedoch grundséatzlich kei nen Mangel des

Ver f ahrens dar.

Auch der Vorwurf des Beschwerdefihrers an die

Pr Gf ungsabt ei | ung, dall "di e Miglichkeit einer

t el ef oni schen Rucksprache oder einer mindlichen

Ver handl ung vor Erlald ei ner so schwerw egenden

Ent schei dung wi e der Zuridckwei sung der Annel dung

Uber haupt nicht genutzt wurde", geht ins Leere. Wenn der
Beschwer def Ghrer dies fur sachdienlich gehalten hat, so
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war es an i hm die Prufungsabteilung telefonisch zu

kont akti eren oder eine mindliche Verhandl ung zu
beantragen. Sein eigenes Versaumis als Verfahrensfehler
der Priufungsabteilung darzustellen, vermag nicht zu

Uber zeugen.

Mangel s Verfahrensfehl er der ersten |Instanz nuf3 daher,
unabhangi g vom Ausgang der Beschwerde, der Antrag auf
Rickzahl ung der Beschwer degebihr abgel ehnt werden.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Di e Beschwerde wird zurickgew esen

2. Der Antrag auf Ruckzahl ung der Beschwerdegebihr wird
zur ickgew esen

Der Geschéaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

N. Maslin A. Nuss

2523.D



