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Sachverhalt und Antréage

1843.D

D e Beschwerden der Beschwerdef dhrerin

(Pat enti nhaberin) und der Beschwerdef Uhrerin I

(Ei nsprechende 02) richteten sich gegen die

Zw schenent schei dung der Ei nspruchsabteilung, mt der
das Europai sche Patent Nr. O 506 868 in geandertem
Unf ang aufrechterhal ten wurde.

Gegen die Erteilung dieses Patents war von den

Ei nsprechenden 01 und 02 wegen nmangel nder Neuheit und
mangel nder erfinderischer Tatigkeit (Artikel 100 (a) und
Artikel 54 und 56 EPU) Einspruch erhoben worden. Die

Ei nsprechende 02 hatte aulRerdem mangel nde O f enbar ung
al s Einspruchsgrund angefihrt (Artikel 100 b) und 83

EPU) .

Anspruch 1 des Patents fiur die Vertragsstaaten AT, BE
CH D, DK, FR GB, IT, LI, LU NL und SE we erteilt
| aut et e:
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'mmunclogsch aktives Protain ven Barrelia burgderderi, das in giner von andaren aus Borrelia burgdorteri stam-

1.
menden Proteinen fre:en Farm verliogt, und gentachnolsgisch hergestelt wurde, dadurch gekennzeichnet . daB es

a} die Aminosduresequans

Met Lys Lys Asn Thr lLeu Thr Ala Ile Leu Mat Thr Leu Pha Leu
Fhe Ile Ser CYys Asn Asn Sar Gly Lys Val Gly Tla Lau Thr Ser
Thr Asn Pro Ala Asp Glu Ser Ala Lys Gly Pre Asn Lau Thr clu
Ile Saer Lys Lys Ila Thr Asn sSer Asn Ala Phe Val Lau Ala Val
Lys Glu Val Glu Thr Leu Val Lau Ser Ile Asp Glu Lau Ala Lys
Lys Ala Ile Gly Gln Lys Ile Asp Asn Asn Asn Gly Leu Ala Ala
Lau Asn Asn Gln Asn Gly Ser Leu Lan Ala Gly Ala TYr Ala Ile
Ser Thr Leu Ile Thr Glu Lys Lau Ser Lys Leu Lys Asn Lau Clu
Glu Lau Lys Thr Glu Ile Ala Lys Ala Lys Lys Cys sSar Glu Glu
Fhe Thr Asn Lys Leu Lys Sar Gly His Ala Asp lLeu Gly Lys Gln
Asp Ala Thr Asp Asp Hisz Ala Lys Ala Ala Ile Lau Lys Thr His
Ala Thr Thr Asp Lys Gly Ala Lys Glu Phe Lys Asp Leu Phe Glu
Ser Val Glu Gly Leu Leu Lys Ala Ala G6ln Val Ala leu Thr Asn
Ser Val Lys Glu Leu Thr <Ser Fro Val Val Ala Glu Ser Pra Lya

Lys Pro
oder cine Tollsaguenz davon von wenigstans 10 Aminosauran

wder

b} die Aminoséauresequenz

Met Lys Lys Asn Thr Leu Sar Ala Ile Leu Met Thr Len Phe Leu
the Ile Ser Cys Ask Asn Ser Gly Lys Asp Gly Asn Thr Ser Ala
Asn Ser Ala Asp GlU Ser Val Lys Gly Pro Asp Leu Thr Glu Ile
Ser Lys Lys Ile Thr Asp Ser Asn Ala Val ILeu Leu Ala Val Lys
Glu Val Glu Ala Leu Leu Ser Ser Ile Asp Glu Ile Ala Ala Lys
Ala Ile Gly lys Lys Ile His Gln Asn Asn Gly Leu Asp Thr Glu
Asn Asn His Asn Cly Ser Leun Len Ala Gly Ala Tyr Ala Tle Ser
Thr Leu Ile Lys Gln Lys Leu Asp Gly Leu Lys Asn Glu Gly Leu
Lys Glu Lys Ile Asp Ala Ala Lys Lys Cys Ser Glu Thr FPhe Thr
Asn Lys Leu Lys Glu Lys His Thr Asp Leu Gly Lys Glu Gly Val
Thr Asp Ala Asp Ala Lys Glu Ala Ile Leu Lys Thr Asn Gly Thr
ILys Thr Lys Gly Ala Glu Glu Leu Gly Lys Leu Phe Glu Ser Val
Glu Val Leu Ser Lys Ala Ala Lys Glu Met Leu Ala Asn Ser Val
Lys Glu Leu Thr Ser Pro Val Val Ala Glu Ser Pro Lys Lys Pro

cder eine Teilsequenz davon von wanigslens 10 Aminosauren
odar

¢} die Aminosaurescgquenz

1843.D
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Ser Ile Met Ile Ila Asn His Asn Thr Ser Ala Ile
Ala Ile Asn Ala Ala Asn Leu Sar Lys
Arg Ile Asn Arg Ala Ser
Lys Tle Asn Ala Gln

Met Arg Gly
Asn Ala Ser Arg Asn Asn
Thr Gln Glu Lys Leu Ser Sar Asn Tyr
asp Asp Ala Ala Gly Met Gly Val Ser Gly
Tle Arg Gly Leu Ser Gln Ala Ser Arg Asn Thr Ser Lys Ala Ile
Asn Phe Ile Gin Thr Thr Glu Gly Asn Leu Asn Glu Val Glu Lys
val Lau Val Arg Met Lys Glu Leu Ala Val Gln Ser Gly Asn Gly
Thr TYr Ser Asp Sar Asp Arg Gly Ser ITle GIn Ile Glu Il= Glu
Gln Leu Thr Asp Glu Ila Asn Arg Ile Ala Asp Gln Ala Gln Tyr
Agn CGln Met His Met Lau Ser Asn Ly= Ser Ala Ser Gln Asn val
Lys Thr Ala Glu Glu Leu Gly Met Gln Pro Ala Lys Ile Aan
Pro Ala Ser Lau Ser Gly Ser Gln Ala Ser Trp Thr Leu Arg Val
His val Gly Ala Asn Gln Asp Glu ala Ila Ala Val Asn Ila Tyr
Ser Ala Asn Val Ala Asm Leu Pha Ala Gly Glu Gly Ala Gla Ala
Ala Gln Ala Ala Pro Val Gln Glu Gly Ala Gln cGlu Glu Gly Ala
Glp Glp Pro Thr Pro Ala Thr Ala Pre Thr Gln Gly Gly Val
ser Pro Val Asn Val Thr Thr Thr Val Asp Ala Asn Thr Ser Leu
Ala Lys Ila Glu Asn Ala Ile Arg Met Ile Ser Asp Gln Arg Ala
Asn Lau Gly Ala Phe Gin Asn Arg Len Glu Ser Ile Lys Asn Ser
Thr Glu Tyr Ala Ila Glu Asn Leu Lys Ala Ser Tyr Ala Gln Ile
Lys Asp Ala Thr Met Thr Asp Glu Val Val Ala Ala
Ser Ile Leu Thr Gln Ser Ala Mat Ala Met Ile Ala €ln Ala Asn
cln Val Pro Gln Tyr Val Leu Ser Leu Lau Arg

odar Qina Teilsequanz davon von wanigstens 15 Aminosauren mit der MaGgabe, dai wenn disses Protein als
Froteinfragment vorliegt, es eine Delstion von 20 Amindsiuren am N-Terminus des Proteins aufweaist oder

d} die Aminosauresequenz

1843.D
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Met
Asn
Lys

Glu

Asp
Lys

Glu

val
val
ATg
Asp
AsSh

Ala
Ala
Lau
Asp
Asn
Ser
Glu
Lys
Glu
clu
Glu
Ser
Glu

wZd @

Lya
Asp
Glu
Asp
Ila
Ile
Lau
Lys
Val
Lys
Phe
Glu

Lys
Eha
Fha
Asp
Lau
Gly
Ala
Ser
Ser
Ile
Lys
ASD
Gin
Glu
Ala
Asp
Lys
Ila

Thr
Lys
Asp
Ile
Glu
Sar
Asp
Arg
Lau
Lau
Glu
Glu
val

ARY..

Thr
Lau
val
Lau
ain
Lys
Gl
Asn
Lys
Asn
Thr
Lau

al Lys

oder ene Tellseguenz davon von wenigstens 10 Aminosauren aufweisl

Met
Pre
Val
Sar
aAla
Lys
Sar
Ila
Fhe
Thr
Glu
Ala
Ila
Ser
Ala
Ile
Ila
Thr

Asp
Lys
Lys
Gln
Thr
Pro
Lau
Glu
Fhe
Asn
Asp
Ala
Sar

Sax .

Lys
Ile
Ile
Asn
Arg
Ile
Asn
Sar
Asp
Leu
Ser
Lys

Leu
Leu
Asn
Thr

Arg

TyT
val

Lau
Asp
Ila
Phe
Gly
Phe
Asp
Lau
Thr
Asp
Glu

Glu
Lys
Ala
Arg
Asn
Lys
Gln
Ile
Lys
Sar
Lys
Asp
Lys

L.,

Pro
Asp
Asp
Thr
TYT
AspD
Leu
Sar
ASP
Asp
Fhe
Ser

Laun
ASn
Met
AsSn
Pro
Fhe
AsSD
ASh

Leu
Ila
Ila
Lau
Asp
Ile

Glu
Gln
Gln
Asp
Lys
val
Glu
Glua
Asn
Lys
Glu
Ly=
Lau

Rl

Gln
val
Pro
Gly
Gly
Ser
Lys
Leu
Serxr
Glu
Ala
Lau

Ile
Ala
Asp
Thr
Lau
Val
Ile
Lsu
Glu
Asn
Ile
Ser
Pro
ASD
Ser
Ile
Glu
Ile

His
Lys
Gln
Thr
Glu
AspD
Gln
Lys
Lyx
Ala
Leu
Val
Ser
GLly
val
Ser
Ile
Val
Ila
Gly
Tal
TYT
Asn
Phe
Val
Val

Fhe

Ser
ASp
ASp
Pro

oAl

Glu
Ile
Thr
Arg
Tyr
Lys
Ile
val
Ala
Ila
Arg
Thr

Sar
Glu
Glu
Glu
AsSn

Ser

Ser
Val
Ala
val
Lys

Asn
Gly

Asn

Lys
Glu
Lau
Arg
asn
Gln
Lys
Ile
His
Ser
Sar
Lys
Leu

SRR

Ser
Asp
Asn
Leu
Glu
Ala
Ser
Asp
P
Lau
Lys
Leu

Fhe
val
Fhe
Gln
Ser

- Phe

Ile
Ila
Sar

Tyr

Sar
TYr
Lys
Sar
Glu
Glu
AEN
Ieu
Giu
Lau
Asp
Glu
Leu
Lau
Gly
Glu
Lys
Lys
Lys
Ile
Asp

Gln
Ser
Lau
Lys
Arg
Lys
siu
Ser
Arg
Ser
Asn
ASp

Phe
Asp
val
Ila
Asn
Ile
Gly
Lau
Ala
Arg
Leu
Ser
Asn
Lsu
Ser
™hr
Pha
ATrg

Ila
Asp
Phe
Lys
Fro
Gln
Alx
Ile
Ala
Glu
Lys
Ser
Glu

TS,

Pro
Sar
Gly
3lu
Glu
Lau
S5er
ATg
Lau
Glu
Fha
val

T 1072/ 00

Lau
Lys
Asn
val
Ser

Sar

Glu
Gly
Lys
Gln
Ila
val
Gly
His
His
Asp

Glu
Tym
Ala
Leu
Lys
Ile
Ser
Lys
Lau
Lys
AsSh
Lys
Pro

ASDL.,

Asn

Ser
Lys
Gln

Met
Ala
Asn
Ile
AsSn

val
Glu

Ila
Lys
Lys

Thr

D e abhéangi gen Anspriche 2 und 3 bezeichneten die
Her kunft der beanspruchten Proteine, Anspriche 4 bis 11

bezogen sich auf Testkits,

di e di ese enthalten,

und

Lys
Ly=a
Ila
Sar

. Gln

Sar
Ile

Lau
Ala
Ser

Ala
sar
Lau

Gin
ala

Glu
Gly

Lau
Lau
Gly
Gly
Ser
Asp
Glu
Lau
Ala
Asp

Gly
Gly
Ly=s
Fha
Asp

Glu

val
Ile
Asn
Asn
asp
Ser
Asn
Asp
Lys
Gly

AsSn
Sar
Lau

Phe
Lau
Gln
val
Asp
Ile
val
Ser
Lau
Gln
Lys
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Anspruch 12 auf ihre Verwendung zum Herstel |l en von
| mpf st of f en.

Di e Anspruche fir den Vertragsstaat ES unterschi eden
si ch davon dadurch, dall die Anspriche 1 bis 3 auf ein
Verfahren zur Herstellung der aktiven Proteine und
Anspruch 12 auf ein Verfahren zur Herstellung von

| mpf stof fen gerichtet waren

D e Ei nspruchabteilung gel angte zu der Entschei dung, dal
Anspruch 1 zwar neu im Sinne von Artikel 54 EPU ware,
dall aber der Gegenstand von Anspruch 1 (c) nicht auf

ei ner erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 56
EPU ber uhte.

Si e bezog sich in ihrer Entscheidung auf fol gende
Ent gegenhal t ungen

(1) Nucl ei ¢ Acids Research; Bd.17, Nr.9, 1989,
Seite 3590
(9) Infection and I mmunity; Bd.58, N .6, 1990,

Seiten 1711- 1719

(12) Annal s New Yor k Acadeny of Science; 1988,
Seiten 126-143

(14)  Zbl.Bakt.; Suppl.18, 1989 Seiten 299- 309

Der im Anspruch 1 verwendete Ausdruck "aufweist" wurde
von der Einspruchsabteilung imSinne von "besteht aus”
interpretiert. Mt dieser Interpretation war der
Cegenstand des Anspruchs als neu angesehen worden.
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Anspruch 1 des Hil fsantrages unterschied sich vom
Haupt ant rag dadurch, dalR di e Ausfiuhrungsform (c)
gestrichen war. Die Einspruchsabteilung entschied, dal
di e vorgebrachten Ei nspruchsgrinde der Aufrechterhaltung
des Patents gemald Hi | fsantrag ni cht entgegenstinden
(Artikel 102 (3) EPU).

Di e Beschwerdefidhrerin | erhob am 27. Juli 2000
Beschwerde und bezahlte am sel ben Tag die

Beschwer degebihr. Am 16. August 2000 reichte sie eine
Beschwer debegr tndung ei n.

Di e Beschwerdefihrerin Il erhob am 8. August 2000
Beschwerde und bezahlte di e Beschwerdegebihr am sel ben
Tag. Es wurde kei ne Beschwer debegrindung innerhal b der
in Artikel 108 EPU angegebenen Frist eingereicht.

Mt Schrei ben von 19. Dezenber 2000 wurde die
Beschwerdef ihrerin Il von der Geschaftsstell e der Kamer
informert, dalR kei ne Beschwerdebegrindung ei ngerei cht
wur de und dalR erwartet werden nmuf3, dal di e Beschwerde
deshal b al s unzul &ssi g verworfen wirde. Es wurde eine
Frist von zwei Monaten zur Beantwortung ei ngeraunt und
auf Artikel 122 EPU hi ngewi esen.

Der Kammer wurde mitgeteilt, dafl von di esen
Mogl i chkeiten kein Gebrauch gemacht werden wirde.

Bei der am 1. Juli 2003 in Abwesenheit der
Beschwer def threrin Il abgehal t enen mindl i chen

Ver handl ung reichte di e Beschwerdefuhrerin | einen neuen
Hi|fsantrag | ein, der sich in Anspruch 1 (c) in beiden
Anspruchsfassungen (fidr di e beanspruchten
Vertragsstaaten aufler ES und fur ES) vom Patent w e
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erteilt (siehe Abschnitt 111 oben) folgendernmalRen
unt er schei det :

"(c) aus der Am nosauresequenz

(Sequenz von Anspruch 1 (c) wie erteilt)

oder der Teil sequenz dieses Proteins mt einer
Del eti on von 20-25 Am nosduren am N-Ter m nus des
Pr ot ei ns besteht, oder"

Dar ber hi naus wurde am Ende der Punkte (a) und (b) des
Anspruchs 1 jeweils das Wrt "aufweist" eingefgt.

VI11. Folgende Antré&age der Parteien | agen der Kammer vor

Di e Beschwerdefihrerin | beantragte, die angefochtene
Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung auf zuheben und das
Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten, hilfsweise das
Pat ent auf der G undl age der fol genden Unterl agen

auf recht zuer hal t en

Anspriche 1-12 far AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI,
LU, NL, SE und Anspriche 1-12 fuar ES genald
Hlfsantrag |, eingereicht in der nindlichen

Ver handl ung.

Beschreibung wie erteilt mt geanderten Seiten 4
und 5, eingereicht in der nundlichen Verhandl ung, und
Abbi | dungen wi e erteilt.

Di e Beschwerdefihrerin Il beantragte, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent zu w derrufen.

1843.D



- 8 - T 1072/ 00

D e Einsprechende 01, die als Partei gemall Artikel 107
EPU am Verfahren beteiligt war, beantragte, die
Beschwer de der Beschwerdefihrerin | zuridckzuwei sen

I X. Di e Argunente der Beschwerdefihrerin | koénnen
f ol gender malRen zusammengef al3t wer den:

Di e von der Einspruchsabteil ung vorgenommene
Interpretati on des Zeitwortes "aufweisen"” ware nicht
korrekt, da dieses ein Synonymfur "enthalten"” im Sinne
des englischen Verbs "to conprise” ware, und deneufol ge
ei ne of fene Bedeutung hatte. Trotzdem wére der
CGegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrages neu
gegenuber dem zitierten Stand der Techni k, da dieser
keine Teil e der Sequenz von Anspruch 1 (c) mt einer
Lange von weni gstens 15 Am noséuren offenbarte. Sollte
di e Kammrer di esbeziglich zu ei nem anderen Ergebnis

gel angen, wirde di e Vorl age fol gender Rechtsfrage an die
G oRe Beschwer dekammer gemaR Artikel 112 (1) a) EPU

anger egt:

"Kann ei n Dokunment aus dem Stand der Techni k
neuhei t sschadlich imH nblick auf Artikel 54 EPU sein,
wenn ein Merkmal des zu prufenden Anspruchs (hier:

Unt ergrenze von 15 Am noséduren) in di esem Dokunment nicht
of fenbart ist?"

Der Fachmann hatte angesi chts der Tatsache, dal3 die
Fl agel i n- Sequenz i nnerhal b verschi edener Sté&anme von
Borrelia Burgdorferi extrem konserviert wire, in
Kenntni s der Sequenzen der Stamme B31 und GeHO

(Ent gegenhal tungen(1) und (9)), keine Veranl assung
gehabt, das Flagellin-Gen eines anderen Stanmmes zu

1843.D
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kl oni eren und zu sequenzieren. Hatte er dennoch Uberl egt,
in dieser Richtung téatig zu werden, ware sei ne Wahl

ni cht in naheliegender Wise auf den im Streitpatent
verwendet en Stanm PKo gefal l en, wel cher ein interner

St amm der Pat eni nhaberin und als sol cher der

O fentlichkeit nicht zuganglich gewesen ware.

Di e Argunmente der Beschwerdefihrerin Il kdénnen
f ol gender malRen zusammengef al3t wer den:

D e Beschwerde der Beschwerdefihrerin | wire als

unzul &ssig zu verwerfen, da sie sich gegen die

Begr tndung der Ei nspruchsabteil ung bezuglich der
Interpretation des Zeitwortes "aufweisen" richtete und
di e Beschwerdefuhrerin | dadurch nicht beschwert wére.
Dar ber hinaus nilte diese Interpretation als "res

i udi cata" angesehen werden und koénnte daher nicht mehr
CGegenstand des Beschwerdeverfahrens sein. Falls die
Kanmer dennoch in Betracht zdge, diesem Wrt eine andere
Bedeut ung zuzunessen, millte der Fall an die erste

| nstanz zurickverw esen werden. Dar tUber hinaus wirde der
Inhalt des Streitpatents keine Interpretation des Wrtes
"auf wei sen” zul assen, die von der in der Entschei dung

der Ei nspruchsabteil ung vorgenommenen abwei che.

Die beteiligte Partei | (Ei nsprechende 01) argunentierte
f ol gender mal3en:

Di e von der Beschwerdef Uhrerin I in der Beschwerde-
begr indung vor genonmene Interpretation des Wrtes
"auf wei sen” ware korrekt. Angesichts dessen ware der
CGegenstand von Anspruch 1 (c) des Hauptantrages
neuhei t sschadl i ch durch Ent gegenhal tung (9)
vorweggenonmen. Anspruch 1 (c) des Hilfsantrages wirde
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lediglich eine weitere Alternative zu den aus dem Stand
der Techni k bereits bekannten Fl agellin-Proteinen aus
ver schi edenen B. Burgdorferi Stammen bereitstellen.
Angesi chts der Tatsache, dalR diese Alternative keine
ver besserten oder Uberrachenden Ei genschaften im

Vergl eich zum Stand der Technik zeigte, wirde ihre
Bereitstellung nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit

ber uhen.

Ent schei dungsgr inde

1843.D

Zul assi gkeit der Beschwerden

Beschwer def Ghrerin

Di e Beschwerdefidhrerin | ist durch die Zurickwei sung
i hres Hauptantrages durch di e Ei nspruchsabteil ung
beschwert und damt beschwerdeberechtigt im Sinne von
Artikel 107 EPU. Da sie santliche Erfordernisse der
Artikel 106 bis 108 EPU und Regel 64 EPU erfillt hat,
ist ihre Beschwerde zul assi g.

D e Beschwerdefdhrerin | kann Ei nwdnde gegen alle
Aspekt e der Begrindung in der von ihr angefochtenen

Ent schei dung vorbringen. Dazu gehort auch die dieser

Ent schei dung zugrunde |iegende Interpretati on des Wrtes

"auf wei sen".

Di e von der beteiligten Partei Il zitierte Entscheidung

T 73/ 88 (ABl EPA 1992, 557) ist fir den vorliegenden

Fall nicht relevant, da ihr ein Sachverhalt zugrunde | ag,
denrzuf ol ge ein nicht beschwerdeberechtigter
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Pat ent i nhaber ei ne Beschwerde gegen di e Begrindung in
der Entschei dung einer Einspruchsabteilung einreicht.

Beschwer def Ghrerin |

Da di e Beschwerdefthrerin Il (Ei nsprechende 02) keine
schriftliche Begrindung ihrer Beschwerde eingereicht hat,
wird di e Beschwerde al s unzul 4ssig verworfen

(Regel 65 (1) in Verbindung nmit Artikel 108 EPU)

GemalR Arti kel 107 EPU bl ei bt die Einsprechende 02 jedoch
als beteiligte Partei Il am Verfahren beteiligt.

Cegenst and des Beschwer deverf ahrens

I n den Entschei dungen G 9/92 und G 4/93 (ABI EPA 1994,
875) entschied die G olRe Beschwerdekanmer wie fol gt:

| st der Patentinhaber der alleinige Beschwerdefuhrer
gegen di e Zw schenent schei dung Uber die
Aufrechterhal tung des Patents in geandertem Unfang, so
kann weder di e Beschwerdekamer noch der nicht
beschwer def thrende Ei nsprechende als Beteiligter nach
Artikel 107 EPU, Satz 2, die Fassung des Patents geniR
der Zw schenent schei dung in Frage stellen.

Da diese Situation imvorliegenden Fall zutrifft, koénnen
die Alternativen gemal3 Anspruch 1 (a), (b) und (d) nicht
in Frage gestellt werden. Die Kamer befal3t sich in

di eser Ent schei dung daher ausschlieBslich mt der
Aufrechterhal tung des Patents in bezug auf die

Al ternative gemall Anspruch 1 (c).
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Ent gegen der von der beteiligten Partei Il vertretenen
Mei nung ist die Kammer in ihrer Entscheidung nicht an
di e von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen
Ent schei dung vorgenommene Interpretati on des Wrtes
"auf wei sen" gebunden. Diese Frage wird daher in der

vor | i egenden Ent schei dung unter Berucksichtigung der
vor getragenen Argunente und der gangi gen Rechtsprechung
der Beschwer dekammrern behandel t.

Haupt ant r ag

Interpretation des Wrtes "aufwei sen”

Anspruch 1 (c) bezieht sich auf inmmnol ogi sch aktive
Proteine aus B. burgdorferi, die entweder eine bestimte
Sequenz von 341 Am noséuren oder eine Teil sequenz davon
aufwei sen. ImFalle von Proteinen, die nur eine

Tei | sequenz der angegebenen Sequenz aufwei sen, ist diese
Tei | sequenz m ndestens 15 Ami nosauren | ang und hat nicht
die ersten 20 Am nosauren vom N-Term nus des Proteins.

Di e Einspruchsabteilung ist zu der Auffassung gel angt,
dall das Verb "aufwei sen” sowohl im Sinne von "bestehen
aus" al s auch von "enthalten" interpretiert werden kann.
Da di ese unterschiedliche Ausl egung Ei nflul3 auf den
Cegenstand des Anspruchs hat - imersten Fall waren nur
Proteine unfal3t, die ausschliel3lich aus Teil en der
angegebenen Sequenz bestehen, imzweiten Fall waren auch
Proteine unfal3t, die an den jeweiligen Enden der

Tei | sequenzen noch um bel i ebi ge andere Am nosaur e-
sequenzen verl angert sind - hat die Ei nspruchsabteil ung
di e Bedeutung des Wirtes anhand der Beschrei bung
interpretiert.
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Si e zog dabei insbesondere Seite 4, Zeilen 12-14 und
Seite 8, Zeilen 17-18 in Betracht. Diese Stellen | auten:

"Ein Vorteil der erfindungsgenmald hergestellten

i mmunol ogi sch aktiven Proteine besteht darin, dal die
Pr &par ati onen nur aus dem gewinschten Protein und
nogl i cherwei se sol chen Proteinen bestehen, die auf
Degr adat i onser schei nungen und/ oder unvol | st andi ge

Transl ati on zurtckzuf dhren sind.", und

"Soweit die vorliegende Erfindung Proteine von Borrelia
burgdorferi betrifft kann es sich auch um
Protei nfragnente handeln, die lediglich eine Teil sequenz

der vol | standi gen Am nosduresequenz aufwei sen.”

D e Einspruchsabteil ung schl o3 aus di esen Textstellen,
dalR di e erfindungsgenéflen Proteinfragnmente tatsachlich
nur aus Fragnmenten des CGesant proteins bestehen und kei ne
zusat zl i chen oder substituierten Sequenzen enthalten,
dall das Wrt "aufwei sen” also im Sinne von "bestehen

aus" zu interpretieren sei.

D e Kammer schliefl3t sich dieser Auslegung nicht an,
sondern ist vielnehr der Auffassung, dalR das Wort
"auf wei sen" i m deutschen Sprachgebrauch eine offene
Bedeutung hat, im Sinne von "enthalten", "unfassen" oder
des englischen Wrtes "to conprise".

Di e von der Einspruchsabteilung und auch von der
beteiligten Partei Il zitierten Stellen auf den Seiten 4
und 8 der Patentschrift sind nicht geeignet, umimFalle
des Streitpatents eine andere Interpretation dieses
Wrtes, im Sinne von "bestehen aus"” oder des englischen
Zeitwortes "to consist of", zu rechtfertigen. Seite 4,
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Zeilen 12-14 bezieht sich auf "Praparationen”, die "nur
aus dem gewlinschten Protein ... bestehen", was nicht dem
CGegenstand von Anspruch 1 entspricht. Seite 8, Zeilen
17-18 verwendet sel bst das zu interpretierende Wrt und
kann daher nichts zur Aufkl arung beitragen.

I n den Entscheidungen T 759/91 und T 522/91 (beide vom
18. Novenber 1993) hat sich die beauftragte Kanmer mt
der Ausl egung des Wortes "conprise" befalst. Sie gelangte
zu der Uberzeugung, daR di eses Wort, obwohl es

al I genei nsprachl i ch sowohl "include" oder "conprehend”
al s auch "consist of" bedeuten konne, in

Pat ent ansprichen i mInteresse der Rechtssicherheit in
der Regel im Sinne von "include" oder "conprehend"

ver st anden wer den niisse.

I n Anal ogi e dazu gel angt die Kammer zu der Uberzeugung,
dall das Wrt "aufweisen” imvorliegenden Fall im Sinne
von "enthalten" oder "unfassen" zu verstehen ist. Der
CGegenstand von Anspruch 1 (c) des Hauptantrages bezi eht
sich also nicht nur auf die angegebene CGesant sequenz und
Tei | sequenzen davon mt nur 15 Ami nosauren, sondern auch
auf beliebig | &ngere Sequenzen, soweit diese sie
enthalten und di e Bedingung erfdllt ist, daR die 20

bis 25 Nterm nal en Am nosauren der Gesantsequenz fehlen

Neuheit - Artikel 54 EPU

Ent gegenhal tung (9) beschrei bt die Kl onierung und DNA-

Sequenzanal yse des 41kDa Fl agel i n-Gens des

B. burgdorferi Stammes B31, der unter der Nummer ATCC

35210 hinterlegt worden ist (Seite 1711, rechte Spalte,
2. Absatz). Auf Seite 1716, Abbildung 4, wird die

Nukl eot i dsequenz und di e daraus abgeleitete, 336
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Am nosauren | ange Protei nsequenz di eses CGens

wi eder gegeben. Dar Uber hinaus of fenbart Entgegenhal tung
(9) in Abbildung 5(A) auf Seite 1717, ein Fragment des
Proteins, bestehend aus den Am nosduren 130 bis 250, das
sich in nmehreren Am nosauren von der Sequenz in

Anspruch 1 (c) unterscheidet, und spekuliert imletzten
Satz auf Seite 1718 uUber nogliche Verwendungen di eses
"Mttelteils".

Die in Abbildung 4 angegebene Protei nsequenz stellt ein
gent echni sch hergestelltes, imunol ogi sch aktives
Protein von B. burgdorferi dar. We aus ei nem
Sequenzvergl ei ch zwi schen Anspruch 1 (c) und der
Abbi I dung ersichtlich ist, enthalt die in

Ent gegenhal tung (9), Abbildung 4 gezeigte

Am nosaur esequenz Tei |l sequenzen des Proteins gemal
Anspruch 1 (c), die mndestens 15 Am nosauren |ang sind
und aulBerhal b der ersten 20 Am nos&uren am N-Ter m nus
der Sequenz gendll Anspruch 1 (c) liegen. Dies ist

zwi schen den Parteien unstreitig und auch aus dem von
der Beschwerdefihrerin | am9. Dezenmber 1999

ei ngerei chten Sequenzvergl eich ersichtlich.

Dem von der Beschwerdef Ghrerin | vorgebrachten Argunent,
daR nam ich Entgegenhal tung (9) nicht neuheitsschadlich
ware, da es keine Teil sequenzen der in Anspruch 1 (c)
angegebenen Sequenz von weni gstens 15 Am nosauren

of fenbare, schlief3t sich die Kammer aus fol gendem G und

ni cht an:

We bereits in Punkt 3.1 oben angefihrt, bezieht sich
Anspruch 1 (c) nicht nur auf Teil sequenzen der

of fenbarten Gesant sequenz von 15 Ami nosauren

M ndest | &nge, sondern, aufgrund der im Anspruch

1843.D
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verwendet en Wortwahl, auch auf Proteine, deren

Am nosaur esequenz ei ne Teil sequenz der

Gesanmt sequenz 1 (c) enthadlt, welche m ndestens 15

Am nosauren | ang ist und aulRerhal b der 20 N-term nal en
Am nosauren der Cesantsequenz |iegt.

Die in Abbildung 4 von Entgegenhal tung (9) abgebil dete
Am nosaur esequenz zeigt somt alle Merkmal e des
Anspruchs 1 (c). Der Anspruch ist daher nicht neu im
Sinne von Artikel 54 EPU

3.3 Anregung der Vorl age einer Frage an die G ole
Beschwer dekanmer

| m Zusammenhang mt der Neuheitsdi skussi on des

Haupt antrages regte di e Beschwerdefihrerin | die Vorl age
der in Paragraph | X di eser Entschei dung angef ihrten
Frage and di e G ole Beschwerdekamer an.

Sie sieht in der in Punkt 3.2 oben w edergegebenen
Position der Kammer eine Abkehr von der sté&ndigen

Recht sprechung der Beschwer dekamrern, wonach nur sol che
t echni schen Lehren die Neuheit eines chem schen Stoffes
vor wegnehnen, die den Stoff als zwangsl aufi ges Ergebnis
ei nes vorbeschri ebenen Verfahrens oder in spezifischer,
d. h. individualisierter Formoffenbaren (siehe T 12/81
"Di ast ereonere” Abl. EPA 1982, 296; T 181/82

" Spi rover bi ndungen" Abl. EPA 1984, 401; T 7/86
"Xant hi ne" Abl. EPA 1988, 381 und T 296/87 "Enanti onere"
Abl . EPA 1990, 195).

Kei ne der angef dhrten Entschei dungen befal3t sich mt der
Neuheit von Ansprichen, in denen, we imvorliegenden

Anspruch 1 (c), ein polyneres Makronol ekiul beansprucht

1843.D
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wi rd, das einen spezifischen, d. h. in
i ndi vidualisierter Form of fenbarten, Teil dieses
Mol ekl s auf wei st .

Der von der Beschwerdefuhrerin | angefihrten

Ent schei dung T 351/98 "H V' (vom 15. Januar 2002) |ag

ei n Anspruch zugrunde, der sich auf ein polyneres

Makr onol ekdl , nam ich DNS bezog. Anspruch 36 wie erteilt,
bzw. der davon abgeleitete | etzendlich aufrechterhaltene
Anspruch 29, bezog sich auf ein isoliertes Polynukleotid,
das eine Teil sequenz einer in Abbildung 2 offenbarten
Sequenz aufwei st (imenglischen Oiginal "conprising a
fragnent”). Im Unterschied zur vorliegenden

Anspruchsal ternative 1 (c) schlossen di ese Anspriche

j edoch neuheitsschadli che O f enbarungen aus dem St and

der Technik mt sogenannten Di scl ai nern aus (Anspruch 36
wie erteilt enthielt eine Liste von 13 explizit

ausgeschl ossenen Pol ynukl eoti den; Anspruch 29 w e
aufrechterhalten enthalt ein zusatzliches Merkmal "said
pol ynucl eotide is not greater than 180 bp", das

ebenfall s als D sclai mer anzusehen ist, siehe Punkt (14)
der Entschei dung).

Da somt die von der Kamrer getroffene Entschei dung
beziglich der Neuheit von Anspruch 1 (c) des

Haupt antrages ni cht i m Wderspruch zur gangi gen

Recht sprechung der Beschwerdekanmmern steht und auch

kei ne Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung vorliegt
(Artikel 112 (1) EPU), da die Kamer die entschi edene
Frage al s Tatsachenfrage ansieht, wird die Anregung der
Beschwerdef threrin | zur Vorl age einer Rechtsfrage an
di e G ol3e Beschwerdekamrer nicht aufgegriffen.
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H | fsantrag |

Zul assi gkeit von Anderungen - Artikel 123 (2) und (3)
EPU Kl arheit - Artikel 84 EPU

Der Hilfsantrag unterscheidet sich nur in Anspruch 1 vom
Patent wie erteilt.

Anspruch 1 (c) des Hilfsantrags beansprucht, im
Cegensat z zum Haupt antrag, nur noch Proteine, die aus
der of fenbarten Gesant sequenz bestehen, oder aus genau
definierten Teil sequenzen davon, namich jenen mt einer
Del eti on von 20-25 Am nos&uren am N-term nal en Ende.
Anspruch 1 (c) bezieht sich denzufol ge nur noch auf

si eben Proteine, die spezifisch und in

i ndividualisierter Formdurch ihre jeweiligen

Am nosaur esequenzen festgestellt sind. D e Basis dafir
findet sich auf Seite 13, Zeilen 19-24 der

ur sprungl i chen Annel dung.

D e Auf nahnme des Wortes "aufweisen”, jeweils am Ende der
Ausf dhrungsfornmen 1 (a) und 1 (b), wurde aus
grammat i kal i schen G unden vorgenommen und di ent der

Kl arheit des Anspruchs.

Di e Anspriche des Hil fsantrages entsprechen sonit den
Erfordernissen der Artikel 123 (2), 123 (3) und 84 EPU

Neuheit - Artikel 54 EPU
Es ist zwi schen den Parteien unstreitig, dalR die

speziellen, in Anspruch 1 (c) des Hilfsantrags

beansprucht en Am nosaur esequenzen von kei nem der im
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Ver f ahren befindli chen Dokunent e neuhei tsschadlich

vorwegenonmen wer den.

4.3 O fenbarung der Erfindung - Artikel 83 EPU

Artikel 83 EPU wurde nur von der beteiligten Partei |
al s Ei nspruchsgrund angefihrt, die beteiligte Partei
erhob i mvorliegenden Verfahren keinerlei E nwand wegen
mangel nder O fenbarung der Erfindung.

Die Argumente der beteiligten Partei Il richteten sich
dagegen, dall Anspruch 1 (c) des Hauptantrages eine
extrem grofRe Anzahl von Teil sequenzen unfallte, die
aulBerdem | aut Praanbel des Anspruchs alle eine

i mmunol ogi sche Aktivitat aufweisen, ohne dalR das Patent
i rgendwel che Beispi el e dafir offenbarte. Der Fachmann
erhielte keine Information, die es ihmernoglichte
herauszufi nden, wel che der vielen niglichen

Tei | sequenzen i nmunol ogi sch aktiv wéren. Dassel be trafe
fur Anspruch 12 zu, der die Verwendung aller

i mrunol ogi sch aktiven Protein nach (unter anderem
Anspruch 1 (c) zur Herstellung von | npfstoffen gegen

I nfektionen mt Borrelia-Bakterien beanspruchte.

Angesi chts des dengegenliber stark ei ngeschrankten
Anspruchs 1 (c) des Hilfsantrages (siehe Punkt (4.1.)
oben), sieht die Kamrer keinen Anlal3, an der

i mmunol ogi schen Aktivitat der beanspruchten Proteine zu
zwei feln und deren Eignung fir die Herstellung von

| pf stoffen in Frage zu stellen. D es unsoweniger, als
di e laut standi ger Rechtsprechung der Beschwerdekamrern
dem Ei nsprechenden obl i egende Bewei sf Uhrung zur
Feststel l ung ei ner unzurei chenden O f enbarung

1843.D
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unterblieben ist (vgl. Entscheidung T 182/89 Abl. EPA
1991, 391).

Erfinderische Tatigkeit - Artikel 56 EPU

Die von den beteiligten Parteien | und Il als

nachstli egender Stand der Techni k bezei chnete

Ent gegenhal tung (9) stellt auch nach Mei nung der Kamrer
den besten Ausgangspunkt fir die Untersuchung der
erfinderischen Tatigkeit dar.

D ese Ent gegenhal tung beschreibt, wie in Punkt 3.2. oben
angef ihrt, die Klonierung und Sequenzi erung des

Fl agel lin-Gens von B. burgdorferi B31l. Auf Seite 1713,
rechte Spalte, 2. Absatz verwei st Entgegenhal tung (9)
auf eine Referenz (11), die als Entgegenhaltung (1) im
vor | i egenden Verfahren ist, welche die Nukleotidsequenz
des Flagellin-Gens eines weiteren

B. burgdorferi Stammes mt der Bezei chnung GeHO

of fenbart. In der Einleitung von Entgegenhal tung (9)
wird die Rolle des Flagellin-Proteins (das auch als p41l-
Protein bezeichnet wird) bei Wrt: Pathogen |Interaktionen
und fur die Entw cklung eines standardi sierten

di agnosti schen Reagenssystens fir di e Bestimmung von B
burgdorferi Infektionen diskutiert.

Angesi chts di eses Standes der Technik |iegt die der
Erfindung gemalR der Anspruchsalternative 1 (c)
zugrundel i egende Aufgabe in der Bereitstellung von
alternativen Fornmen des p41l- oder Flagellin-Proteins aus
B. burgdorferi.

Erfi ndungsgenmal? wi rd di ese Aufgabe durch Bereitstellung
der Am nosé&uresequenz in Anspruch 1 (c) und einer
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besti mt en Teil sequenz davon gel 6st. Di e dafur

kodi erende DNA stammt aus ei nem Stanm von B. burgdorferi
mt der |aborinternen Bezei chnung "P/ Ko2/85", der unter
der Hinterl egungsnumrer 5662 am 30. Novenber 1989 von
der Beschwerdefuhrerin | bei der Deutschen Samm ung far
M kr oor gani smen und Zel | kul turen GrbH (DSM genal3 den
Anf or derungen von Regel 28 EPU hinterlegt wurde (siehe
Seite 3, Zeilen 41-44 und Beispiel 2 der Patentschrift,
sow e den am 22. Februar 1994 von der BeschwerdefUhrerin
| eingereichten offiziellen Hi nterlegungsnachweis).

Der beanspruchte Gegenstand stellt eine alternative
Losung ei ner bekannten Aufgabe dar. Laut Rechtsprechung
der Beschwerdekanmern (T 92/92 vom 21. Septenber 1993)
muB die zu | 6sende Aufgabe nach Artikel 56 EPU nicht

sel bst neu sein. Nur weil die dem Patent zugrunde

| i egende Aufgabe im Stand der Techni k bereits gel st sei
nisse di e Aufgabe zur Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit nicht zwangsl aufig neu definiert werden,

sof ern der Gegenstand des Patents eine alternative
Losung der Aufgabe darstelle.

Nach der Entscheidung T 588/ 93 (31. Januar 1996) braucht
bei der Entscheidung uber die erfinderische Tatigkeit
einer Alternative keine - wesentliche oder graduelle -
Ver besserung gegentber dem Stand der Technik

nachgew esen zu werden. Eine frihere LOsung ei ner
besti mt en techni schen Aufgabe schlieldst al so spatere

Ver suche, di esel be Aufgabe auf ei nem anderen, nicht
nahel i egenden Weg zu | dsen, nicht aus.

Die fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit im
vorliegenden Fall zu beantwortende Frage | autet daher:
War es fir den Fachmann nahel i egend, das an sich
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bekannte Problem also die Bereitstellung eines
alternativen p4l Proteins aus B. burgdorferi, durch die
O f enbarung der Am noséuresequenz gemall Anspruch 1 (c),
die das p41l Protein von B. burgdorferi Stamm PKo

of fenbart, und einer bestimten Teil sequenz hiervon zu

| 6sen?

Ent gegenhal tung (14) beschrei bt den Nachweis von | gM
und 1gG Anti kérpern, die gegen verschi edene Stéanme von
B. burgdorferi gerichtet sind. Neben dem Stamm B31 ( ATCC
35210) werden vier |aboreigene Stame getestet, darunter
ein Haut-l1solat mt der Bezeichnung PKo. Di e Autoren von
Ent gegenhal tung (14) sind zum Teil identisch mt den
Erfindern des Streitpatents. In der Zusamrenfassung und
auf Seite 305, letzter Absatz, wird angefuhrt, dal bei

ei nem | gM ELI SA di e beste Unterschei dung zwi schen Lyne-
Borreliose positiven Patientensera und negativen
Kontrollen mt Antigenen des Stammes PKo erhal ten wurde.
Die Tabellen 1 und 2 auf der Seite 304 zeigen gute
Reaktivitéat des 41k Proteins des Stammes PKo.

Ent gegenhal tung (12) zeigt ahnliche Ergebni sse dersel ben
Forschergruppe. In Tabelle 1 auf Seite 127 enthalt die
Ent gegenhal tung eine Liste von 34 untersuchten Stammen
von B. burgdorferi. Als Referenz fir den dort

angef Uhrten Stamm PKo wird eine Literaturstelle (20)
angegeben, bei der es sich umeine Veroffentlichung
dersel ben G uppe handelt.

Di e Beschwerdefihrerin | erklarte in der mindlichen

Ver handl ung vor der Kanmmer, dal3 der Stanmm B. burgdorfer
PKo der Offentlichkeit vor dem rel evanten Datum ni cht
zugénglich war, da er erst im Zusamenhang mt dem
Streitpatent hinterlegt worden ist. D e Kanmer hat weder
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aus demihr bekannten Stand der Techni k noch aus den
Vortragen der beteiligten Parteien | und Il einen
H nwei s, der Anlall geben kodnnte, diese Erklarung in

Zwei fel zu zi ehen.

Der Fachmann, wenn er denn Uberhaupt in Kenntnis von

Ent gegenhal tung (14) in Erwadgung zi ehen wirde, zur
Losung des vorliegenden Problens das Flagellin-Protein
von B. burgdorferi PKo bereitzustellen, wire dazu nicht
in der Lage, da er diesen Stanmm nicht zur Verfigung
gehabt héatte. Obwohl es sich dabei | aut
Beschwer def threrin I um ei nen endem schen Stanm handel t,
kann auch ni cht angenommen werden, daf es ndglich
gewesen ware, exakt diesen Stamm mt einer hal bwegs

ber echenbaren Wahrscheinlichkeit aus ei nem

Wrtsorgani smus zu isolieren

Angesi chts des der Erfindung zugrundel i egenden Probl ens
und in Kenntnis des vorliegenden Standes der Technik i st
di e Kamrer der Auffassung, dall ein Fachmann nicht in
nahel i egender Wi se zur L6ésung genmald Anspruch 1 (c)

gel angt ware.

Der Hilfsantrag | entspricht somt den Erfordernissen
von Artikel 56 EPU

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Di e Beschwerde der Beschwerdef dhrerin Il wird als

unzul assi g verworfen.

1843.D
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2. Di e Entschei dung der Einspruchsabteilung w rd aufgehoben.
3. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz
zurickverw esen mt der Anordnung, das Patent auf Basis

des Hilfsantrags | aufrechtzuerhalten:

- Anspriuche 1-12 fur AT, BE, CH DE, DK, FR GB, IT, LI,
LU, NL, SE

- Anspriche 1-12 far ES

- Beschreibung we erteilt mt gednderten Seiten 4
und 5 eingereicht in der mindlichen Verhandl ung

- Abbildungen wie erteilt.

Der Geschaftsstell enbeante Di e Vorsitzende

M Patin U. Ki nkel dey
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