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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung die europaische Patentanmeldung
Nr. 00 954 640.9, die als internationale Patentanmeldung
WO 01/23005 veroffentlicht wurde, nach Artikel 97(1) EPU
(Version 1973) zurickzuweisen.

Der angefochtenen Entscheidung lag der mit Schreiben vom
29. Marz 2004 eingereichte Hauptantrag (einziger Antrag)
zugrunde. Anspruch 1 aus dieser Anspruchsfassung hatte
folgenden Wortlaut:

1. Antikérper-Farbstoffkonjugate, die sich in Randbereich des Zellgewebes eines
Krankheitsherdes bevorzugt anreichern und damit den Randbereich des
Krankheitsherdes optisch darstellbar machen, dadurch gekennzeichnet, dass der
Farbstoff eine Verbindung der allgemeinen Formel |

B-(F)a 02
in der

B fur einen Antikorper oder ein Antikérperfragment mit hoher Bindung an EDB-
Fibronektin steht, und

F far einen Anspruch 1 Cyaninfarbstoff der allgemeinen Formel |l
Y L—
=~ 1 T
T‘r
R’ I
steht, in der
D far einen Rest lll oder IV
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steht, wobei die mit einem Stern markierte Position die Verknipfungsstelie mit
dem Rest B bedeutet, und

B fur die Gruppe V, VI, VII, VIl oder IX

H H
H H Ca NP
_ Ny _H * H,_, =H H__ C )‘\\ C —c” = ~c—
=5 ¢c— —c\c/ #° AN\ =7 N ¢ Ne— 5 C;‘H Mo
H H H H H g
H H (CH,)
(CHOb
v Vi Vil Vill IX

stehen kann, in denen

R'und R? C,-C4-Sulfoalkyl, eine gesattigte oder eine ungesattigte, verzweigte
oder lineare C,-Csy-Alkylkette bedeutet, die ggf. mit bis zu 15
Sauerstoffatomen, und / oder mit bis zu 3 Carbonylgruppen, und / oder
mit bis zu 5 Hydroxygruppen substituiert sein kann,

R® fiir die Gruppe —COOE!, -CONE'E?, -NHCOE', -NHCONHE', -NE'E?,
-OE', -OSO4E', -SOsE', -SO,NHE" oder -E' steht, wobei

E'und E? unabhangig voneinander fur ein Wasserstoffatom, C;-C,—Sulfoalkyl,
gesattigtes oder ungesattigtes, verzweigtes oder geradkettiges C-Cso-
Alkyl steht, das ggf. mit bis zu 15 Sauerstoffatomen, und / oder bis zu 3
Carbonylgruppen unterbrochen, und / oder mit bis zu 5
Hydroxygruppen substituiert sein kann,

R* fur ein Wasserstoffatom oder ein Fluor-Chlor, Brom- oder lodatom
steht,
b fir 2 oder 3 steht,

XundY fur Sauerstoff, Schwefel oder die Gruppe =C(CH,), oder -(CH=CH)-
steht,

und
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L fur eine direkte Bindung oder einen Linker, der eine geradkettige oder
verzweigte Kohlenstoffkette mit bis zu 20 Kohlenstoffatomen, welche
mit einer oder mehreren
-OH, -COOH, SO;-Gruppen substituiert, und / oder ggf. ein oder
mehrfach durch eine
-O-, -8-, -CO-, -CS-, -CONH-, -NHCO-, -NHCSNH-, -SO,-, PO,- oder
eine —-NH-Gruppen oder einen Arylring unterbrochen sein kann, steht.

n fir 1 bis 5 steht, ist.

Die Prufungsabteilung hat die Zuriuckweisung damit
begrindet, dass der Gegenstand des Hauptantrags uUber den
Inhalt der Anmeldung in der ursprunglich eingereichten
Fassung hinausgehe und somit gegen Artikel 123(2) EPU
verstolie.

Dazu fuhrte die Priufungsabteilung iIn den
Entscheidungsgrinden aus, dass der Platzhalter Y iIn der
ursprunglich eingereichten Anmeldung nicht definiert sei.

Der Argumentation der Patentanmelderin, wonach die
Definitionen fur die Platzhalter X und Y aus einem
identischen Bedeutungspool zu definieren seien, konnte

die Priufungsabteilung nicht folgen.

AuBerdem war die Priufungsabteilung der Meinung, dass die
eingefuhrte Definition fur Y aus dem urspringlich
eingereichten Herstellungsbeispiel auch nicht

unmittelbar und eindeutig zu entnehmen sei.

Mit der Beschwerdebegrindung reichte die
Beschwerdefihrerin (Anmelderin) einen Hauptantrag, der
dem der Entscheidung zugrunde liegenden Hauptantrag

entsprach, und einen Hilfsantrag ein.
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Mit Bescheid der Kammer vom 15. Juni 2007 wurden beide
Anspruchsétze wegen VerstoRen gegen Artikel 123(2) EPU
beanstandet. Daraufhin reichte die Beschwerdefuhrerin
mit Schreiben vom 6. August 2007 zwei weitere
Hilfsantrage ein.

In dem der Ladung zur mundlichen Verhandlung
beigeflugten Bescheid wurde erneut auf Mangel
hinsichtlich des Artikels 123(2) EPU hingewiesen.

Mit Schreiben vom 23. Januar 2008 reichte die
Beschwerdeflihrerin einen neuen Hauptantrag und einen
neuen Hilfsantrag ein, die die vorhergehenden Antrage

ersetzen sollten.

Am 29. Januar 2008 fand eine mundliche Verhandlung statt.

Zu Beginn der mundlichen Verhandlung hat die
Beschwerdefihrerin einen geanderten Hauptantrag
vorgelegt. Im weiteren Verlauf der mundlichen

Verhandlung zog sie alle vorherigen Antrage zuriuck.

Der neue Hauptantrag basierte auf dem mit der
Beschwerdebegrindung eingereichten Hauptantrag. Dabei
wurde im Anspruch 1 neben ein paar offensichtlichen
Korrekturen die vorherige Definition fur Y durch die
folgende Definition ersetzt (Hervorhebung hinzugefigt):
"Y fur einen bei Cyaninfarbstoffen in Frage kommenden
Rest steht'.

Die Argumente der Beschwerdefihrerin konnen wie folgt

zusammengefasst werden:
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Zur Frage der Zulassigkeit des zu Beginn der mindlichen
Verhandlung eingereichten Antrages vertrat die
Beschwerdefuhrerin die Meinung, dass dieser als bona
fide Versuch anzusehen sei, den von der Kammer
geauBerten Bedenken beziglich Artikel 123(2) EPU
Rechnung zu tragen. Da eine Definition fur den
Platzhalter Y iIn der urspringlich eingereichten
Anmeldung fehle, sei es nicht sofort erkennbar gewesen,
wie die Beanstandungen zu beheben waren. Zudem gab die
Beschwerdefiuhrerin zu bedenken, dass erst kurz vor der

mindlichen Verhandlung ein Vertreterwechsel erfolgt sei.

Ferner fuhrte die Beschwerdefihrerin aus, dass die
Einfuhrung der Definition von Y keine unzulédssige
Erweiterung im Sinne des Artikels 123(2) EPU darstelle,
da dadurch der beanspruchte Gegenstand nicht uUber den
Inhalt der Anmeldung in der ursprunglich eingereichten

Fassung hinausgehe.

SchlieB3lich argumentierte die Beschwerdefihrerin, dass
der geanderte Anspruch 1 nun die Erfordernisse des
Artikels 84 EPU erfiulle, da alle Reste in der Formel
gemall Anspruch 1 fur den Fachmann klar definiert seien.
In diesem Kontext zitierte die Beschwerdefuhrerin
folgenden Satz aus dem Bescheid der Kammer vom 15. Juni
2007 (vgl. Punkt 3.4): "Dem Beschwerdefuhrer kann
zugestimmt werden, dass es zum allgemeinen Fachwissen
gehort, welche Bedeutungen von Y ber Cyaninfarbstoffen

In Frage kommen konnten'.

Der Beschwerdefuhrer beantragte, die Zuruckweisung
aufzuheben und die Anmeldung zur weiteren Prifung an die

Erste Instanz auf der Grundlage des in der mindlichen



-6 - T 0351705

Verhandlung am 29.1.2008 Uberreichten einzigen Antrags

zuriuckzuverweisen.
Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Zulassigkeit des In der mundlichen Verhandlung

eingereichten Antrags

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die
Beschwerdefihrerin wiederholt gednderte Anspruchsatze
vorgelegt. Diese wurden offensichtlich in der Absicht
gestellt, den Zurickweisungsgrund gemdlR Artikel 123(2)
EPU auszuraumen. Allerdings bereitete diesbeziglich das
Fehlen einer Definition fur den Platzhalter Y in der
ursprunglich eingereichten Anmeldung der
Beschwerdefihrerin nach eigenen Angaben grol3ere

Schwierigkeiten.

Die vor der mundlichen Verhandlung unternommenen
Versuche der Beschwerdefihrerin die Einwande unter
Artikel 123(2) EPU zu beheben waren in Anbetracht der im
Bescheid vom 15. Juni 2007 vorgenommenen Analyse als

wenig aussichtsreich einzustufen.
Dagegen werden die in der mundlichen Verhandlung
vorgenommenen Anderungen als klare und sachdienliche

Reaktion auf den Bescheid vom 15. Juni 2007 erachtet.

Aus diesem Grund wird der in der mundlichen Verhandlung

eingereichte Antrag im Beschwerdeverfahren zugelassen.

0866.D
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Artikel 123(2) EPU

Der geanderte Anspruch 1 basiert auf einer Kombination
der urspringlichen Anspriche 1, 2 und 5, wobei
zusatzlich die Definition "Y fir einen bei
Cyaninfarbstoffen in Frage kommenden Rest steht™
eingefuhrt wurde.

In Abwesenheit einer Definition fir Y sowohl im
Anspruch 1 als auch iIn den Ubrigen Anmeldungsunterlagen
wie urspriunglich eingereicht muss diesem Rest jede iIm
Rahmen des Anspruchs technisch sinnvolle Bedeutung
zukommen. Folglich wird der Informationsgehalt von
Anspruch 1 durch die eingefuhrte Definition fur Y weder

gedndert noch erweitert.

Zudem wird durch die allgemeine Formulierung dieser
Definition sichergestellt, dass keine spezifischen,
ursprunglich nicht offenbarten Substituentenbedeutungen

unzulassigerweise herausgegriffen werden.

Daher verstolit Anspruch 1 nicht gegen die Bestimmungen
des Artikels 123(2) EPU.

Die Anspriche 2 bis 9 stiutzen sich auf die urspringlich
eingereichten Patentanspriche 6 bis 13.

Somit erfullt der in der mundlichen Verhandlung
eingereichten Antrag die Erfordernisse im Hinblick auf
Artikel 123(2) EPU.
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Klarheit der eingefuhrten Definition von Y
(Artikel 84 EPU)

Im gednderten Anspruch 1 werden Antikorper-
Farbstoffkonjugate der generischen Strukturformel 1
beansprucht. Der Farbstoffkomponent wird mittels der
Formel 11 definiert, wobei "Y fur einen bei

Cyaninfarbstoffen in Frage kommenden Rest steht™.

Fur den Fachmann ist es unmittelbar erkennbar, dass die
durch die Formel 11 dargestellten Farbstoffe zu der
bekannten Klasse der Cyaninfarbstoffen gehdren. Der
strukturelle Aufbau dieser Verbindungsklasse gehort
ebenfalls zum allgemeinen Fachwissen. Fir den Fachmann
Ist es daher eindeutig und unmissverstandlich, welche
Bedeutungen von der obengenannten Definition fur Y

umfasst werden.

Damit erfullt die in den Anspruch 1 eingefihrte
Definition fUr den Platzhalter Y das in Artikel 84 EPU
enthaltene Erfordernis der Deutlichkeilt.

Zuruckverweisung (Artikel 111 (1) EPU)

Aus den obigen Ausfiuhrungen ergibt sich, dass der
einzige Zuriuckweisungsgrund, namlich der der
unzuldssigen Erweiterung der Patentanmeldung im Sinne
von Artikel 123(2) EPU, durch die geanderte
Anspruchsfassung ausgeraumt wurde.

Gleichwohl hat die Kammer keine Entscheidung in der
ganzen Angelegenheit getroffen, da die Prufungsabteilung
zu den weiteren Fragen der Patentierbarkeit aller

Anspriuche bisher keine beschwerdefahige Entscheidung
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getroffen hat. Hierzu steht eine abschlieflende Prifung
der ersten Instanz noch aus. Unter diesen Umstanden
verweist die Kammer in Ausubung ihrer Befugnisse gemaf
Artikel 111(1) EPU die Angelegenheit zur Fortsetzung des
Prufungsverfahrens an die erste Instanz zuruck.

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Prufung an die erste Instanz
zuriuckverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

N. Maslin U. Oswald
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