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Sachverhalt und Antrage
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Die Einsprechenden 01 (Beschwerdefuhrerin 1) und 02
(Beschwerdefuhrerin 11) legten Beschwerde gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 25. September
2006 ein, mit der das europaische Patent Nr. 1 144 623
auf der Grundlage des in der mundlichen Verhandlung vom
21. Juni 2006 eingereichten Hilfsantrags 3 iIn
geanderter Fassung aufrechterhalten wurde. Das Patent
war fur die europaische Anmeldung Nr. 00 910 510.7
erteilt worden, die am 29. Januar 2000 mit der
Bezeichnung "Verfahren und Medikament zur Hemmung der
Expression eines vorgegebenen Gens'™ eingereicht und
unter der internationalen Veroffentlichungsnummer

WO 00/44895 veroffentlicht worden war.

Gegen das Patent wurde von acht Einsprechenden
Einspruch eingelegt. Die Einsprechenden 04, 05, 07

und 08 zogen ihren Einspruch mit Schreiben vom

5. August 2003, 21. Februar 2007, 1. November 2005 bzw.
30. Marz 2004 zurick und sind somit keine
Verfahrensbeteiligten in diesem Beschwerdeverfahren.
Die Einsprechenden 03 und 06 sind gemal Artikel 107
Satz 2 EPU 1973 Beteiligte von Gesetzes wegen. Sie sind
Verfahrensbeteiligte I und 11I.

Die Einspriiche waren auf Artikel 100 a), b) und c) EPU
1973 gestiutzt. Es wurde geltend gemacht, dass 1) die
Erfindung weder neu (Artikel 54 (1) EPU 1973) noch
erfinderisch (Artikel 56 EPU 1973) sei, ii) das Patent
die Erfindung nicht ausreichend offenbare und 1i1) das
Patent Gegenstande enthalte, die uUber den Inhalt der
Anmeldung In der eingereichten Fassung hinausgingen.
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In 1thren Beschwerdebegrindungen vom 2. Februar 2007 bzw.
5. Februar 2007 erhoben beide Beschwerdefuhrerinnen
mehrere Einwdnde gegen das in geanderter Fassung
aufrechterhaltene Patent. Sie machten u. a. geltend,
dass eine unzuléassige Erweiterung nach Artikel 123 (2)
EPU vorlage.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) antwortete mit
einem Schreiben vom 25. Juni 2007. Sie vertrat die
Auffassung, dass die Aufrechterhaltung des Patents in
geanderter Fassung durch die Einspruchsabteilung

gerechtfertigt sei.

Mit Schriftsatz vom 12. Juni 2008 nahm die
Beschwerdefiuhrerin 1 zu dem Antwortschreiben der

Beschwerdegegnerin Stellung.

Mit einer Ladung vom 7. August 2008 wurden die
Beteiligten zur mundlichen Verhandlung geladen. Eine
Mitteilung nach Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung
der Beschwerdekammern (VOBK), die einige vorlaufige und
nicht bindende Ansichten der Kammer enthielt, wurde den
Beteiligten am 22. September 2008 zugesandt.

Die Beschwerdefuhrerinnen 1 und Il nahmen zu der
Mitteilung der Kammer Stellung. Die Beschwerdegegnerin
nahm ebenfalls Stellung mit Schreiben vom 7. November
2008, dem ein neuer Hauptantrag und ein Hilfsantrag
beigefiugt war.

Am 9. Dezember 2008 fand die mundliche Verhandlung
statt. Die ordnungsgemall geladene
Verfahrensbeteiligte Il erschien nicht.
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Die Beschwerdegegnerin zog den mit Schreiben vom
7. November 2008 eingereichten Hauptantrag zuruck. Der
mit demselben Schreiben eingereichte Hilfsantrag wurde

zum einzigen Antrag erklart.

Nach der Diskussion Uber den bis dahin einzigen Antrag
der Beschwerdegegnerin und der Bekanntgabe des
Beratungsergebnisses der Kammer zu diesem Antrag
beantragte die Beschwerdegegnerin eine 20-minttige
Unterbrechung zur Vorbereitung eines Hilfsantrags. Nach
dieser Unterbrechung reichte die Beschwerdegegnerin
einen Hilfsantrag mit den Ansprichen 1 bis 86 ein.
Unmittelbar danach erklarte die Beschwerdegegnerin,
dass sie aufgrund von gerade per E-Mail erhaltenen
Instruktionen von ithrem Entscheidungstrager einen
anderen Hilfsantrag vorlegen wolle, und beantragte eine
15-mindtige Unterbrechung zur Vorbereitung eines neuen
Hilfsantrags. Nach dieser Unterbrechung reichte die
Beschwerdegegnerin einen neuen Hilfsantrag mit einem
einzigen Anspruch ein und zog den fruheren zuriuck. Die
Zulassung dieses Hilfsantrags zum Beschwerdeverfahren
wurde mit den Beteiligten erdrtert. Nach der Diskussion
und der Bekanntgabe des Beratungsergebnisses
hinsichtlich der Zulassung dieses Hilfsantrags
beantragte die Beschwerdegegnerin, den in der
mindlichen Verhandlung bereits eingereichten und dann
zuruckgezogenen friheren Hilfsantrag mit den

Ansprichen 1 bis 86 wieder einzureichen. Dem Antrag
wurde unter dem Vorbehalt, dass die Zulassung dieses
Antrags zum Verfahren im Ermessen der Kammer stehe und
daruber noch zu entscheiden seil, stattgegeben. Die
Zulassung dieses weilteren Hilfsantrags zum

Beschwerdeverfahren wurde mit den Beteiligten erdrtert.
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Nach der Bekanntgabe des Beratungsergebnisses
hinsichtlich der Zulassung dieses weiteren Hilfsantrags
wurden die in der mundlichen Verhandlung eingereichten
Hilfsantrage von der Beschwerdegegnerin wie folgt

umnummeriert:

1. Hilfsantrag (Anspriche 1 bis 86)
2. Hilfsantrag (Anspruch 1)

X. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Hemmung der Expression eines
vorgegebenen Zielgens in einer Zelle eines Saugers in
vitro, wobei ein Oligoribonukleotid von aus zwei
separaten RNA-Einzelstrangen gebildeter
doppelstrangiger Struktur (dsRNA) in die Zelle
eingefihrt wird, wobeil ein Strang der dsRNA einen zum
Zielgen komplementaren Bereich aufweist, wobei der
komplementédre Bereich aus 15 bis

21 aufeinanderfolgenden Nukleotidpaaren und die dsRNA
aus 15 bis 21 Basenpaaren besteht, und wobeil die
doppelstrangige Struktur durch eine chemische
Verknupfung der Einzelstrange stabilisiert wird, wobei
die chemische Verkniupfung an einem Ende der
doppelstrangigen Struktur hergestellt ist.”

X1 Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Hemmung der Expression eines
vorgegebenen Zielgens in einer Zelle eines Saugers iIn
vitro, wobeil ein Oligoribonukleotid von aus zwei
separaten RNA-Einzelstrangen gebildeter
doppelstrangiger Struktur (dsRNA) in die Zelle

eingefihrt wird, wobeil ein Strang der dsRNA einen zum

C0568.D



-5 - T 1790706

Zielgen komplementaren Bereich aufweist, wobeil der
komplementédre Bereich aus 15 aufeinanderfolgenden
Nukleotidpaaren und die dsRNA aus 15 Basenpaaren
besteht, und wobeir die doppelstrangige Struktur durch
eine chemische Verknupfung der Einzelstrange
stabilisiert wird, wobei die chemische Verknipfung an
einem Ende der doppelstrangigen Struktur hergestellt
ist.”

X1l Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Hemmung der Expression eines
vorgegebenen Zielgens in einer Zelle eines Saugers in
vitro, wobei ein Oligoribonukleotid von aus zwei
separaten RNA-Einzelstrangen gebildeter
doppelstrangiger Struktur (dsRNA) in die Zelle
eingefuhrt wird, wobeil ein Strang der dsRNA gemal
Sequenzprotokoll Nr. 8 einen zum Zielgen komplementaren
Bereich aufweist, wobei der komplementare Bereich aus
21 aufeinanderfolgenden Nukleotidpaaren und die dsRNA
aus 21 Basenpaaren besteht, und wobeil die
doppelstrangige Struktur durch eine C18-Linkergruppe
der Einzelstrange stabilisiert wird, wobei die C18-
Linkergruppe an einem Ende der doppelstrangigen
Struktur hergestellt ist, wobei die C18-Linkergruppe
das 3"-Ende des RNA gemall Sequenzprotokoll Nr. 8 mit
dem 5"-Ende des komplementaren RNA Uber eine
Disulfidbricke verknupft.™

X11l. In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgendes
Schriftstick Bezug genommen:

(D74) Sayda M. Elbashir et al., Nature, Bd. 411,
24_. Mai 2001, Seiten 494 bis 498

C0568.D
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X1V, Das Vorbringen der Beschwerdefihrerin I, soweit es fur
die vorliegende Entscheidung relevant ist, lasst sich

wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag (Artikel 123 (2) EPU)

Anspruch 1 umfasse zwel neue, nicht offenbarte
Bereiche, die ein Oligonukleotid zur Verwendung bei der
Gensuppression definierten, namlich die aus 15 bis

21 Basenpaaren bestehende dsRNA sowie den aus 15 bis

21 aufeinanderfolgenden Nukleotidpaaren bestehenden

komplementédren Bereich.

Der erste Bereich sei eine Auswahl aus dem urspringlich
offenbarten (und spater gestrichenen) Abschnitt, wonach
die dsRNA 10 bis 1000, vorzugsweise 15 bis

49 Basenpaare, aufweise (siehe Seite 4, Zeilen 11

bis 12 der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung), wahrend der zweite Bereich eine Auswahl aus
dem urspriunglich offenbarten komplementéaren Bereich
(Bereich 1) sei, der hochstens 49 aufeinanderfolgende
Nukleotidpaare aufweise (siehe Seite 3, Zeilen 5 bis 7).

Die Lange der dsRNA von 21 aufeinanderfolgenden
Basenpaaren stamme aus Beispiel 2 und sei mit der
Bezugnahme auf eine dsRNA mit 15 bis 49 Basenpaaren

kombiniert worden.

Nach der einschlagigen Rechtsprechung der
Beschwerdekammern (siehe insbesondere T 526/92 vom
25. Oktober 1994 und T 931/00 vom 19. Mair 2003) fihre
die Kombination eines aus einem Beispiel entnommenen

Merkmals mit einem Merkmal aus der allgemeinen

C0568.D
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Offenbarung nur dann nicht zu einem Verstol3 gegen
Artikel 123 (2) EPU, wenn der neue Wertebereich keinen
neuen technischen Beitrag leiste. Die Bedeutung der
hier beanspruchten Bereiche werde lediglich deshalb im
Patent nicht erwahnt, weil solche Bereiche und die
entscheidende dsRNA-L&nge von 21 Basenpaaren bei der
Gensuppression mittels RNA-Interferenz erst spater
offenbart worden seien. Tatsachlich gehe man in
Beispiel 2 davon aus, dass die dsRNA-YFP (die uUber eine
Lange von 315 Basenpaaren mit dem YFP-Gen homolog sei)
und die L-dsRNA (mit nur 21 Basenpaaren und einer
100%igen Ubereinstimmung mit einem Teil des YFP-Gens)
die gleiche inhibitorische Wirkung auf die

Genexpression hatten.

1. Hilfsantrag (Zulassung zum Verfahren)

Dieser zu einem so spaten Zeitpunkt der mundlichen
Verhandlung eingereichte Hilfsantrag hatte friher
eingereicht werden kdnnen und sei somit auf jeden Fall
verspatet. Daruber hinaus weise dieser Antrag nach wie
vor Mangel auf. Zwar sei der Bereich "15 bis 21" nicht
mehr beansprucht, doch die Beschrankung auf 15
Nukleotidpaare bzw. Basenpaare sei nirgends in der
ursprunglich eingereichten Anmeldung offenbart. Dieser
Antrag konne daher nicht als Reaktion auf die erhobenen
Einwdnde gewertet werden und sei daher nicht in das

Verfahren zuzulassen.

2. Hilfsantrag (Zulassung zum Verfahren)

Keiner der bis zur mundlichen Verhandlung vorliegenden
Antrage habe den Einwanden gegen den Bereich 15 bis

21" Rechnung getragen, da dieser Bereich 15 bis 21"
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nach wie vor in den Ansprichen zu finden gewesen sel.
Daher sei nicht nachvollziehbar, warum erst die
Anspriche des i1n der mundlichen Verhandlung
eingereichten neuen Hilfsantrags diesen Bereich nicht
mehr beanspruchten.

Hinsichtlich der neu im Anspruch 1 aufgenommenen
spezifischen Sequenz sei eine weitere Recherche nach
einem Stand der Technik notwendig, der dieser neu
aufgenommenen Sequenz Rechnung trage. Fiur diese
Recherche bendtige die Beschwerdefihrerin 1 jedoch mehr
Zeit, so dass ihrer Ansicht nach, eine Entscheidung der
Kammer in dieser mundlichen Verhandlung nicht erfolgen
kénne. Aus diesem Grund lage ein neuer Sachverhalt vor,
der es rechtfertigen wirde, diesen Hilfsantrag gemal
Artikel 13 (1) VOBK nicht zuzulassen.

Das Vorbringen der Beschwerdefuhrerin 11, soweit es fir
die vorliegende Entscheidung relevant ist, lasst sich

wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag (Artikel 123 (2) EPU)

Beispiel 2 offenbare nicht klar und eindeutig, dass der
komplementare Bereich aus 21 aufeinanderfolgenden
Nukleotidpaaren bestehe. Aus dem Abschnitt auf Seite 20,
Zeilen 15 bis 17 der ursprunglich eingereichten
Anmeldung "Die in Fig. 4e dargestellte Zelle zeigt

durch die Injektion der L-dsRNA, die zum YFP-Gen
sequenzhomologe Bereiche aufweist, eine nicht mehr
nachweisbare YFP-Fluoreszenz'™ gehe hervor, dass die L-
dsRNA, genauer gesagt einer ihrer Strange, nicht aus
einem einzigen Bereich aufeinanderfolgender Nukleotide,
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der homolog zum Zielgen sei, sondern aus mehreren

solcher Teilbereiche bestehe.

Daruber hinaus sei die Formulierung "kirzere dsRNAs™ Im
letzten Satz auf Seite 20 im Sinne von "kurzer als die
dsRNA-YFP mit einem komplementaren Bereich von

315 Basenpaaren'™ auszulegen.

Aus diesem Grund biete Beispiel 2 keine Grundlage fur
ein aus 15 bis 21 aufeinanderfolgenden Basenpaaren
bestehendes dsRNA-Molekil nach Anspruch 1 und erst
recht keine Grundlage fur ein aus 15 bis 21
aufeinanderfolgenden Basenpaaren bestehendes dsRNA-
Molekidl mit einem komplementédren Bereich von 15 bis 21

aufeinanderfolgenden Basenpaaren.

1. Hilfsantrag (Zulassung zum Verfahren)

In der mundlichen Verhandlung habe es keine
Uberraschende Wende gegeben, die ein so spates Vorlegen
dieses Hilfsantrags rechtfertigen koénne. Vielmehr hatte
dieser Antrag friher eingereicht werden koénnen.
AuBerdem stelle dieses "Vorwarts-Ruckwartsspiel™ mit
den Hilfsantragen einen Verfahrensmissbrauch dar. Es
kénne nicht angehen, dass ein Hilfsantrag vorgelegt,
dann sofort wieder zuriuckgenommen und durch einen
anderen ersetzt werde, um dann zu einem spateren
Zeitpunkt wieder vorgelegt zu werden. Dieser Antrag sei
deshalb nicht in das Verfahren zuzulassen.

2. Hilfsantrag (Zulassung zum Verfahren)

Das Beratungsergebnis der Kammer hinsichtlich des

Hauptantrags koénne fir die Parteien nicht uUberraschend
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gewesen sein, da die Kammer bereits iIn ihrer nach der
Ladung zur mundlichen Verhandlung ergangenen Mitteilung
ihren Einwand gemaR Artikel 123 (2) EPU gegen den
spezifischen Bereich "15 bis 21" erhoben habe. Dennoch
wiesen die Anspriche der mit Schreiben vom 7. November
2008 und in Reaktion auf die Mitteilung der Kammer
eingereichten beiden Antrage diesen spezifischen
Bereich nach wie vor auf. Die Beschwerdegegnerin hatte
jedoch bereits In Reaktion auf diese Mitteilung einen
weiteren Antrag fur den Fall einreichen kdénnen, dass
die Kammer bei ithrer vorlaufigen Meinung bleiben wirde.
Der erst in der mundlichen Verhandlung eingereichte
Hilfsantrag sei daher nicht mehr in das Verfahren

zuzulassen.
Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin, soweit es fur
die vorliegende Entscheidung relevant ist, lasst sich

wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag (Artikel 123 (2) EPU)

Eine bevorzugte untere Langenbeschrankung von

15 Basenpaaren sei auf Seite 4, Zeile 12 der
ursprunglich eingereichten Anmeldung (siehe WO 00/44895)
offenbart, und ein exemplarisches Konstrukt mit einer
Lange von 21 Basenpaaren in Beispiel 2.

Der letzte Satz auf Seite 20 seil eine Wiederaufnahme
der allgemeinen Erfindungsbeschreibung und beziehe sich
auf eine Mehrzahl kurzer dsRNAs, die das exemplarische
21-mer zwar einschliellen, nicht aber darauf beschrankt
seien. Der Wert 21" kobnne mit der unteren

Begrenzung 15", die in der allgemeinen Beschreibung

offenbart sei, kombiniert werden, um den beanspruchten
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Bereich von 15 bis 21 Basenpaaren zu bilden. Dabeil sei
zu beachten, dass die Lange von 21 Basenpaaren nicht
untrennbar mit den Ubrigen Parametern des Beispiels 2
verknupft sei.

Auf Seite 18, Zeilen 13 bis 14 befinde sich ein Verweis
auf den achten Eintrag des Sequenzprotokolls, der
seinerseits die Lange (21) der L-dsRNA nenne. Die
Aktivitat des 21-mers seil den Beispielen zu entnehmen,
gefolgt von einer Erlauterung der allgemeinen Bedeutung
dieser Uberraschenden Resultate auf Seite 20. Die iIm
letzten Satz auf Seite 20 getroffene Wortwahl stelle
fur den Leser klar, dass die Erfinder eine allgemeine
Anwendung ihrer mit dem 21-mer erhaltenen Ergebnisse
sehen. In diesem Satz wirden dsRNAs genannt, ebenso wie
die spezifische Hemmung der Genexpression (im
Allgemeinen, d. h. von beliebigen Genen), Saugetiere
(im Allgemeinen, und nicht auf die humane Zelllinie
beschrankt, die im Beispiel 2 verwendet werde), und
eine chemische Verknupfung (im Allgemeinen, und nicht
auf die C18-Verknupfung beschrankt, wie sie im 21-mer
des Beispiels 2 vorliege).

Der Begriff "kirzere dsRNAs"™ bezeichne solche RNAs, die
die Lange des exemplarischen Konstrukts aufweisen, das
im unmittelbar vorangehenden Satz genannt seil. Dieser
Satz beziehe sich auf die Figur 4e, die mit dem 21-mer
erhaltene Resultate zeige. Aus dem letzten Satz auf
Seite 20 folge somit, dass eine Mehrzahl kurzer dsRNAs
- exemplifiziert durch das 21-mer von Beispiel 2 - zum
Zweck der Hemmung der Expression einer Mehrzahl von

Genen In Saugetieren gemeint sei.
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Im Lichte der allgemeinen Lehre auf Seite 20 ergebe
sich, dass die Lange von 21 Basenpaaren nicht
untrennbar mit den Ubrigen Merkmalen des Beispiels
verbunden sei. In einem solchen Fall gelte, dass ein
spezifischer numerischer Wert, der in einem Beispiel
beschrieben sei, mit einer allgemein offenbarten
unteren oder oberen Schranke kombiniert werden konne,
sodass ein begrenzter Bereich gebildet werde (siehe
Entscheidung T 201/83 vom 9. Mai 1984 und T 423/01 vom
25. Marz 2004).

Der Begriff seil In einem Satz erwahnt, der zweifelsfrei
auf das exemplarische 21-mer Bezug nehme. Daraus folge,
dass es fur den Fachmann zumindest implizit sei, dass
eine Mehrzahl von 21-meren gemeint sei (siehe T 962/98
vom 15. Januar 2004).

Im Hinblick auf Seite 4, Zeilen 11 bis 14, liege in
jedem Falle die zum Zielgen komplementdre Region
innerhalb der Grenzen der dsRNA. Die Aussage in dieser
Passage, dass die dsRNA langer als die zum Zielgen
komplementare Region sein konne, impliziere, dass die
komplementare Region und die dsRNA auch von gleicher
Lange sein konnten. Auf der anderen Seite kdnne sich
diese Offenbarung natirlich nicht auf dsRNAs beziehen,
die kiurzer als die zum Zielgen komplementare Region
seien. Dies gehe insbesondere daraus hervor, dass die
Ladnge der zum Zielgen komplementdren Region iIn den
Ansprichen in Einheiten von Basenpaaren angegeben werde,
d. h. als eine Region, die basengepaart sei und daher
notwendigerweise innerhalb der dsRNA liege oder mit
dieser langengleich sei. Daraus ergebe sich unmittelbar,
dass eine Begrenzung der Lange der erfindungsgemélien
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dsRNA klar und unzweideutig auch die Lange der zum
Zielgen komplementadren Region begrenze.

Des Weiteren sei festgehalten, dass auf Seite 3,

Zeilen 17 bis 20, die Lange der zum Zielgen
komplementédren Region auf nicht mehr als 49 Basenpaare
beschrankt sei. Die dsRNA habe vorzugsweise eine Lange
von 15 bis 49 Basenpaaren (Seite 4, Zeile 12). Somit
werde die Wahrnehmung des Fachmanns, dass die dsRNA
einerseits und die zum Zielgen komplementare Region
andererseits gleich lang sein kdnnen, weiter bestatigt.
Es konne auch kein Zweifel bestehen, dass eine gleiche
Lange der dsRNA und der zum Zielgen komplementaren

Region durch die urspringliche Offenbarung gestitzt sei.

Die Erfinder seien die Ersten gewesen, die erkannt
hatten, dass eine dsRNA mit einer Lange von

21 Basenpaaren eine interferierende Wirkung habe.
Andere Wissenschaftler hatten die Wirkung einer solchen
dsRNA erst im Mai 2001 veroffentlicht (siehe

Dokument D74).

1. Hilfsantrag (Zulassung zum Verfahren)

Dieser Hilfsantrag konne durchaus den anderen Parteien
zugemutet werden, da die Streichung der spezifischen
Bereichsangabe ''bis 21" eine Reaktion auf die
vorausgegangenen Diskussionen sei und sich alle auf

diese Streichung eingestellt hatten.

2. Hilfsantrag (Zulassung zum Verfahren)

Mit diesem Hilfsantrag bemihe sich die

Beschwerdegegnerin, die Bedenken der Kammer auszuraumen.
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Aus guten Griunden habe davon ausgegangen werden konnen,
dass die vorliegenden Antrage nicht gegen Artikel 123(2)
EPU verstoRen und die vorgebrachten Argumente die

Kammer uUberzeugen wirden. Insofern sei es eine
Uberraschung gewesen, dass Artikel 123(2) EPU ein
Problem hinsichtlich des Bereichs "15 bis 21" darstelle.
Im Ubrigen sei es immer noch nicht klar ersichtlich, wo
genau das Problem fur die Kammer hinsichtlich des
Bereichs 15 bis 21" lage. Die Anzahl der Antrage sei
auch aus verfahrensodkonomischen Grunden gering gehalten
worden, da ein Einreichung von z.B. 10 Hilfsantragen

nicht der Verfahrensodkonomie diene.
XVI1. Das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 1, soweit es
fur die vorliegende Entscheidung relevant ist, lasst

sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag (Artikel 123 2) EPU)

In der urspringlich eingereichten Anmeldung (siehe die
veroffentlichte Fassung WO 00/44895) seien zweil zum
Zielgen komplementare Bereiche beschrieben, namlich
Bereich 1 (siehe Seite 3, Zeilen 5 bis 7) und

Bereich 1l (siehe Seite 5, Zeilen 1 bis 7 und

14 bis 17). Beide Bereiche seien unabhangig voneinander
definiert. Nur Bereich 1 habe eine festgelegte Lange
(h6chstens 49 Basenpaare). Bereich Il sei auf Seite 5,
Zeilen 1 bis 5 als Teil einer unvollstandig
doppelstrangigen dsRNA beschrieben. Nur Bereich 11 sei
in Zusammenhang mit einer chemischen Verknupfung
definiert. Auf keinen der zwei Bereiche werde iIn
Anspruch 1 Bezug genommen.
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Der Bereich 15 bis 21 Basenpaare, auf den in Anspruch 1
Bezug genommen werde, stelle eine Auswahl von
bevorzugten Werten aus dem fur die dsRNA angegebenen
Bereich 15 bis 49 Basenpaare dar (siehe Seite 4,

Zeilen 11 bis 12). Was den aus einem zum Zielgen
komplementaren Bereich bestehenden Strang angehe,
handle es sich im Fall von Bereich I um einen nicht
gestiutzten Auswahlbereich aus mit der Formulierung
"hochstens 49 Basenpaare'™ umschriebenen Werten und Im
Fall von Bereich 1l um eine willkirliche Auswahl von

Werten.

1. Hilfsantrag (Zulassung zum Verfahren)

Dieser Hilfsantrag sei nicht zuzulassen, da er nicht
eindeutig gewdhrbar sei und den Rahmen der Diskussionen
erweitere. Anspruch 1 sei nicht klar, da aufgrund der
chemischen Verkniupfung der Einzelstrange ein dsRNA
Strang auch langer als 15 sein konne und es wegen des
Unteranspruchs 11 eine Stapelwechselwirkung gabe.
Daruber hinaus sei der vorliegende 1. Hilfsantrag der
Hilfsantrag, der zun&chst eingereicht werden sollte und
dann Uberraschend durch den erst als neuer

1. Hilfsantrag eingereichte und nunmehr zum

2. Hilfsantrag erklarten Antrag ersetzt worden sei.
Dieser von der Beschwerdegegnerin eingeschlagene
Zickzackkurs hinsichtlich der Einreichung der
Hilfsantrage sei fur die Parteien auf keinen Fall

zumutbar.

2. Hilfsantrag (Zulassung zum Verfahren)

Das Verfahren werde von der Beschwerdegegnerin

missbraucht, da sie sogleich nach der
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1. Unterbrechungspause fiur die Vorbereitung eines
Hilfsantrags den vorgelegten Hilfsantrag aufgrund von
Instruktionen ihres Entscheildungstragers zuriuckgezogen
und eine 2. Unterbrechungspause flUr einen weiteren
Hilfsantrag beantragt habe. Wenn es dem
Entscheidungstrager tatsachlich so wichtig sei, dann
drange sich die Frage auf, warum dieser nicht in der
mundlichen Verhandlung anwesend seil, sodass nach der
1. Pause der richtige Hilfsantrag hatte eingereicht

werden konnen.

In der Entscheidung T 516706 vom 23. Mai 2007 seien
drei Kriterien fur das Zulassen von geandertem
Vorbringen aufgestellt worden, die vorliegend nicht
erfullt seien. Die neu aufgenommenen Merkmale
"Sequenzprotokoll Nr. 8" und ""Cl18-Linkergruppe™
stammten aus der Beschreibung und nicht aus einem der
Unteranspriiche. Auf diese Anderung habe sich die
Verfahrensbeteiligte 1 nicht vorbereiten kénnen und
deshalb brauchte sie zusatzliche Zeit fiur eine weitere
Recherche. Auch seil die Formulierung des gednderten
Anspruchs unklar.

Die Beschwerdefuhrerinnen 1 und Il (Einsprechende 01
und 02) beantragten die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des europaischen Patents

Nr. 1 144 623 auf Basis des mit Schreiben vom

7. November 2008 als Hilfsantrag eingereichten
Hauptantrags oder des 1. oder 2. Hilfsantrags, beide

eingereicht In der mundlichen Verhandlung.
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Entscheidungsgrinde

Hauptantrag (Artikel 123 (2) EPU)

1. Beide Beschwerdefuhrerinnen und die
Verfahrensbeteiligte 1 haben gegen Anspruch 1 Einwande
nach Artikel 123 (2) EPU u. a. aus dem Grund erhoben,
dass die zwei Bereiche von 15 bis 21 Nukleotidpaaren
bzw. Basenpaaren, die als kennzeichnendes Merkmal der
dsRNA iIn Anspruch 1 eingefuhrt worden seien, in der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
nicht offenbart seien. Die Beschwerdegegnerin macht
geltend, dass die Grenzen des Bereichs iIn der
ursprunglich eingereichten Anmeldung beschrieben sind
(siehe die veroffentlichte Fassung WO 00/44895), da der
obere Grenzwert aus Beispiel 2 ableitbar und der untere
Grenzwert auf Seite 4, Zeile 12 zu finden ist, und
bezieht sich auf eine Reihe von Entscheidungen, die
ithrer Auffassung nach den Ansatz stitzen, dass ein iIn
einem spezifischen Beispiel beschriebener Wert zur
Anderung eines bestimmten, in der Beschreibung

genannten Bereichs verwendet werden kann.

2. In Beispiel 2 (siehe Seiten 17 bis 20) ist eine Methode
zur Hemmung der Expression eines Zielgens, namlich des
YFP-Gens, beschrieben, wozu entweder die dsRNA-YFP oder
eine als "L-dsRNA"™ beschriebene dsRNA verwendet wird.

Die dsRNA-YFP ist uUber eine Lange von 315 Basenpaaren
zum 5"-Bereich des YFP homolog, und die

Nukleotidsequenz eines Strangs ist iIn Sequenz Nr. 5 des
Sequenzprotokolls wiedergegeben (siehe Seite 17,

Zeilen 24 bis 28). Die L-dsRNA i1st eine "kirzere'" dsRNA,
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die aus der RNA gemall Sequenz Nr. 8 des
Sequenzprotokolls besteht, die am 3"-Ende Uber eine
C18-Linkergruppe chemisch mit dem 5"-Ende der
komplementédren RNA verknupft ist (siehe Seite 18,
Zeilen 13 bis 15). Die kiunstliche 21-mer-Sequenz gemafl3
Sequenz Nr. 8 des Sequenzprotokolls entspricht einer
Sequenz aus dem YFP-Gen (siehe Seite 4 des

Sequenzprotokolls).

Die Abbildungen 4c und 4e zeigen, dass die Expression
des YFP-Gens in der murinen Fibroblasten-Zelllinie
NIH3T3 gehemmt wird, wenn entweder dsRNA-YFP oder L-
dsRNA direkt in die Zellkerne injiziert wird (die
Ergebnisse wurden durch parallele Kontrollversuche
verifiziert, In denen eine einzelstrangige sense- bzw.
antisense-YFP-RNA anstelle der dsRNAs bzw. Uberhaupt
keine RNA injiziert und eine Expression des YFP-Gens
beobachtet wurde; siehe dazu jeweils die

Abbildungen 4a, 4b und 4d).

Auf Seite 20 wird im letzten Satz, der unmittelbar auf
die Darlegung der Ergebnisse der durchgefihrten
Experimente folgt, der Versuch einer Verallgemeinerung
unternommen: "'Dieses Ergebnis belegt, dass auch kirzere
dsRNAs zur spezifischen Inhibition der Genexpression
bei Saugern verwendet werden koénnen, wenn die
Doppelstrange durch chemische Verknupfung der
Einzelstrange stabilisiert werden'" (Hervorhebung durch
die Kammer). Angesichts der Tatsache, dass dieser Satz,
der sich direkt auf den Inhalt von Beispiel 2 bezieht,
gerade an dieser Stelle eingefigt wurde, ist die Kammer
zu der Auffassung gelangt, dass sich die Formulierung
"kirzere dsRNAs'™ darauf bezieht, dass im Vergleich mit

der langeren dsRNA-FYP-Sequenz eine durch chemische
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Verknupfung der beiden Einzelstrénge stabilisierte
kirzere dsRNA, d. h. ein 21-mer, dieselbe Wirkung hat.

Die i1n Beispiel 2 beschriebenen Versuche sind
beispielhaft fur die Ausfihrung der Methode nach
Anspruch 1, wobei eine 2l1-mer-dsRNA mit gleichlangen,
vollstandig hybridisierten und chemisch verknupften
Strangen verwendet wird. Daraus kann keinerlei Hinweis
auf die Verwendung kiUrzerer dsRNAs mit einer Lange von
héchstens 21 abgeleitet werden. Wie soeben ausgefihrt,
kann die Bezugnahme auf "klUrzere dsRNAs'" nicht iIn

diesem Sinne ausgelegt werden.

Es bleibt noch die Frage zu klaren, ob - wie von der
Beschwerdegegnerin vorgebracht - der spezifische 21-
mer-Wert des Beispiels mit dem niedrigeren Wert 15 aus
der Beschreibung zu den Bereichen 15 bis 21 kombiniert

werden kann, die den strittigen Anspruch 1 kennzeichnen.

Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass es legitim
ist, den auf Seite 4, Zeilen 11 bis 14 der urspringlich
eingereichten Anmeldung erwahnten niedrigeren Wert von
15 Basenpaaren mit dem Wert 21 aus dem Beispiel zu
kombinieren, wodurch lediglich der auf Seite 4 genannte
Bereich 15 bis 49, der dieselbe technische Wirkung hat,
eingeschrankt wird.

Die Kammer teilt diese Ansicht der Beschwerdegegnerin
nicht, sondern betrachtet die Einfihrung des

Bereichs 15 bis 21 als einen hinzugefigten Gegenstand,
weil sie auf einer willkirlichen Kombination von Werten
beruht, die i1n der urspringlich eingereichten Anmeldung
nicht in Verbindung miteinander gebracht worden waren.

In diesem Zusammenhang ist zusatzlich zu den
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vorstehenden Ausfihrungen unter Nr. 5 beziglich des 21-
mer-Werts noch darauf hinzuweisen, dass sich der
Bereich 15 bis 49 auf Seite 4, Zeilen 11 bis 14 auf die
Lange eines komplementaren Bereichs 1 bezieht, zu dem
keine Angaben bezuglich einer Stabilisierung durch eine
chemische Verknupfung vorliegen. Letztere wird
lediglich 1n Verbindung mit einem komplementaren
Bereich 11 erwahnt, mit dem ein doppelstrangiger
Abschnitt innerhalb einer RNA-Struktur bezeichnet wird,
die aus durch einzelstrangige Abschnitte unterbrochenen
doppelstrangigen Abschnitten gebildet wird (siehe

Seite 5, Zeilen 1 bis 5), fur den keine Langenbereiche
angegeben sind. In der Beschreibung (siehe Seite 5,
Zeile 1 bis Seite 7, Zeile 7) und in den urspriunglich
eingereichten Ansprichen (siehe beispielsweise

Anspruch 1, 5, 12 und 17) wird immer wieder zwischen
diesen beiden Bereichen unterschieden. Insofern sind
die Bereiche, die nun Anspruch 1 kennzeichnen,
tatsachlich das Ergebnis einer mosaikartigen
Kombination von Werten aus verschiedenen Teilen der
Beschreibung, die in keinem klaren und eindeutigen

Zusammenhang zueinander stehen.

Die Kammer stimmt zwar dem allgemeinen Grundsatz zu,
der sich aus der von der Beschwerdegegnerin angefiuhrten
Rechtsprechung (siehe Nr. XV oben) ergibt, namlich dass
ein spezifischer Wert aus einem Beispiel grundsatzlich
auch zur Eingrenzung eines in der Beschreibung
genannten Bereichs verwendet werden kann, stellt aber
fest, dass dies immer von den besonderen Umstéanden des
jeweiligen Falls abhangt. Jedenfalls muss der Fachmann
in der Lage sein, einen klaren, eindeutigen
Zusammenhang zwischen den kombinierten Werten

herzustellen, sodass die willkurliche Einfihrung neuer
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Gegenstande verhindert wird. Aus den vorstehenden
Griunden ist dies hier nicht der Fall, weil ein solcher

Zusammenhang nicht erkennbar ist.

10. Die Bezugnahme auf das nachverodffentlichte Dokument D74,
in dem bestatigt wird, dass ein 21-mer-RNA-Duplex
speziell die Expression von endogenen und heterologen
Genen supprimiert, wird fur die hier behandelte Frage
als unerheblich angesehen und kann keinen Einfluss auf
die Feststellung der Kammer haben, dass der Gegenstand
des Anspruchs 1 Uber den Inhalt der Anmeldung in der

ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht.

11. Aus diesen Grunden verstollen die In Anspruch 1

vorgenommenen Anderungen gegen Artikel 123 (2) EPU.

Zulassung des 1. und 2. Hilfsantrags zum Verfahren

12. Artikel 12 (2) VOBK sieht vor, dass sowohl die
Beschwerdebegrindung, als auch die Erwiderung den
vollstandigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten
muss. Es steht im Ermessen der Kammer, Anderungen des
Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner
Beschwerdebegrindung oder Erwiderung zuzulassen und zu
beriucksichtigen (Artikel 13 (1) VOBK). Bei der Ausibung
dieses Ermessens werden insbesondere die Komplexitat
des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die
gebotene Verfahrensdokonomie bericksichtigt. Wenn
allerdings nach Anberaumung der mundlichen Verhandlung
das Vorbringen eines Beteiligten geandert wird und
diese Anderungen Fragen aufwerfen, deren Behandlung der
Kammer oder den anderen Beteiligten ohne Verlegung der
mundlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist, so werden
solche Anderungen gemaR Artikel 13 (3) VOBK nicht mehr
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zugelassen und zwar auch nicht, um das Verfahren zur
Prufung des neuen Vorbringens an die erste Instanz

zuriuckzuverweisen.

Im vorliegenden Fall wurde sowohl der 1. Hilfsantrag,
als auch der 2. Hilfsantrag erstmals In der mundlichen
Verhandlung lberreicht, ohne dass eine Anderung der
Sachlage vor oder wahrend der mundlichen Verhandlung
vorausgegangen ware. Beide Beschwerdefuhrerinnen haben
bereits in ihrer jeweiligen Beschwerdebegrindung gegen
Anspruch 1 des von der Eilnspruchsabteilung in
geanderter Fassung aufrechterhaltenen Patents einen
Einwand nach Artikel 123 (2) EPU 1973 erhoben und
diesen damit begrundet, dass die zwei Bereiche von 15
bis 21 Nukleotidpaaren bzw. Basenpaaren, die als
kennzeichnendes Merkmal der dsRNA in Anspruch 1
eingefuhrt worden seien, iIn der urspringlich
eingereichten Anmeldung nicht offenbart seien. Die
Kammer hat in threr nach der Ladung zur mundlichen
Verhandlung ergangenen Mitteilung gemall Artikel 15 (1)
VOBK ebenfalls darauf hingewiesen, dass der geanderte
Anspruch 1 aus diesen Grinden gegen Artikel 123 (2) EPU
verstolle. Daher hatte nach Ansicht der Kammer die
Beschwerdegegnerin die vorliegenden Hilfsantrége in
Reaktion auf die Beschwerdebegrindungen bereits in
ithrer Erwiderung einreichen koénnen, spéatestens jedoch
vor der miundlichen Verhandlung in Reaktion auf die
Mitteilung der Kammer. Die Beschwerdegegnerin hat zwar
vor dem in der Mitteilung zur Einreichung von weiteren
Antragen bestimmten Zeitpunkt zweil neue Antrage
eingereicht, jedoch trug keiner dieser Antrage diesem

Einwand der unzuldssigen Erweilterung Rechnung.
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Die Beschwerdekammer kann sich der Auffassung der
Beschwerdegegnerin nicht anschlieflen, dass der

1. Hilfsantrag den anderen Beteilligten deswegen
zugemutet werden konne, da sie sich auf eine Streichung
der spezifischen Bereichsangabe "bis 21" iIn den
Jjeweiligen Ansprichen wegen der vorausgegangenen
Diskussion bereits eingestellt hdtten. Rechtswirkungen
fir das Verfahren haben nur von den Parteien gestellte
Antrage und deshalb hatten weder die Beschwerdekammer,
noch die gegnerischen Parteien eine Verpflichtung oder
auch nur Anlass, sich mit nicht vorgenommenen
Verfahrenshandlungen vorausschauend in Vorbereitung der

mundlichen Verhandlung zu befassen.

Sowohl die Beschwerdefuhrerinnen 1 und 11, als auch die
Verfahrensbeteiligte 1 haben sich in der mindlichen
Verhandlung gegen eine Zulassung des in einem so spaten
Verfahrensstadium vorgelegten 1. Hilfsantrags in das
Verfahren ausgesprochen. Nach Ansicht der Kammer
ergeben sich weitere Diskussionspunkte auf Grund dieser
Anderung, die den Rahmen der bisherigen Diskussion zu
einem so spaten Zeitpunkt des Verfahrens erweitern. Die
Streichung der spezifischen Bereichsangaben "bis 21" in
Anspruch 1 ist nicht offensichtlich dazu geeignet, den
bis dahin vorliegenden Einwand der unzulassigen
Erweiterung auszuraumen. Vielmehr hat die Kammer
erhebliche Bedenken, ob die Beschrankung auf 15
Nukleotidpaare bzw. 15 Basenpaare in der Anmeldung iIn
der urspringlich eingereichten Fassung offenbart war.
Auch wirft die Anderung weitere Fragen hinsichtlich der
Klarheit des Anspruchs 1 auf. Die Kammer stimmt der
Verfahrensbeteiligten | zu, dass aufgrund der
chemischen Verknupfung der Einzelstrange ein dsRNA

Strang moglicherweise auch langer als 15 sein kann oder
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dass es wegen des Unteranspruchs 11 eine
Stapelwechselwirkung geben kénnte. Diese neuen Fragen
kénnen jedoch nicht ohne eine eingehende Diskussion
beantwortet werden, so dass bereits aus diesem Grund
der 1. Hilfsantrag gemdl} Artikel 13 (1) VOBK nicht

zuzulassen ist.

Bei der Ausubung ihres Ermessens gemall Artikel 13 (1)
VOBK berucksichtigt die Kammer aber auch das Verhalten
der Beschwerdegegnerin wahrend der mundlichen
Verhandlung. Zu der prozessualen Sorgfaltspflicht eines
Beteiligten gehdrt es auch, durch sein Verhalten die
effiziente Durchfihrung einer mundlichen Verhandlung

nicht zu beeintrachtigen.

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdegegnerin den
nunmehr zum 1. Hilfsantrag erklarten Antrag nicht zu
Beginn der mindlichen Verhandlung vorgelegt, sondern
zunachst nach der von ihr beantragten Unterbrechung.
Unmittelbar danach und bevor eine Erdrterung zu diesem
Antrag stattfinden konnte, zog sie diesen Antrag zuruick,
beantragte eine weitere Unterbrechung und legte einen
anderen Hilfsantrag vor, den sie spater zum

2. Hilfsantrag erklarte. Nach der Erorterung des
zunachst als 1. Hilfsantrag benannten Hilfsantrag und
der Bekanntgabe des Beratungsergebnisses zu diesem
Antrag, legte die Beschwerdegegnerin wieder den zuvor
zuruckgenommen Antrag als weiteren Hilfsantrag vor. Die
Kammer sieht In diesem Verhalten eine Verletzung der
der Beschwerdegegnerin obliegenden prozessualen
Sorgfaltspflicht, da durch das Verhalten der
Beschwerdegegnerin die mundliche Verhandlung nicht in
einer effizienten Weise durchgefuhrt werden konnte. Die

Beschwerdegegnerin hat diese Antrage nicht zu Beginn
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der mundlichen Verhandlung als Hilfsantrage vorgelegt,
sondern hat zunédchst das Beratungsergebnis hinsichtlich
ihres Hauptantrags abgewartet. Wie bereits oben
ausgefuhrt hatte die Beschwerdegegnerin in Reaktion auf
die Beschwerdebegrindungen und die Mitteilung der
Kammer diese Antrége jedoch bereits friher vorlegen
kénnen. Anstatt beide nunmehr vorliegenden Hilfsantrage
wenigstens unmittelbar nach der Verkindung des
Beratungsergebnisses hinsichtlich des Hauptantrags
vorzulegen, hat die Beschwerdegegnerin sowohl die
Kammer, als auch die anderen Parteien mit einem
Verhalten konfrontiert, das als nahezu
verfahrensmissbrduchlich betrachtet werden kann. Eine
mundliche Verhandlung dient nicht dazu, beliebig
Antrage vorzulegen, sie zuriuckzuziehen und sie spéater
wieder vorzulegen. Ein solches Verhalten ist weder den

anderen Beteiligten, noch der Kammer zumutbar.

Aus den vorgenannten Grinden macht die Kammer von ihrem
Ermessen nach Artikel 13 (1) VOBK Gebrauch und ist zu
der Entscheidung gelangt, den 1. Hilfsantrag nicht in

das Verfahren zuzulassen.

Die Beschwerdegegnerin hat als Erklarung dafir, warum
der 2. Hilfsantrag nicht fruher in das
Beschwerdeverfahren eingebracht wurde, unter anderem
vorgetragen, dass sie aus verfahrensdkonomischen
Grinden die Anzahl der Hilfsantrage gering halten
wollte. Das allgemeine Interesse an einer effizienten
Durchfihrung des Beschwerdeverfahrens ist ein wichtiger
Aspekt, doch i1st die Anzahl der Hilfsantrage dafur
allein nicht mal3geblich. Vielmehr gehort es nach
Ansicht der Kammer vor allem zu eilnem

verfahrensdkonomischen Ablauf des Beschwerdeverfahrens,
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neue Antrage so rechtzeitig einzureichen, dass es den
anderen Beteiligten und der Kammer moglich ist, sich in
einem zumutbaren Zeitrahmen und vor allem ohne eine
Verlegung der mundlichen Verhandlung damit zu befassen.
Ein Beteiligter, der erst in der mundlichen Verhandlung
einen neuen Antrag vorlegt, muss damit rechnen, dass
dieser Antrag nicht zum Verfahren zugelassen wird. Dies
gilt umso mehr, wenn wie im vorliegenden Fall die

Sachlage sich nicht geadndert hat.

Des weiteren hat die Beschwerdegegnerin angefuhrt, dass
es fTiur sie uUberraschend sei, dass Artikel 123 (2) EPU
nach wie vor ein Problem hinsichtlich des Bereichs 15
bis 21" darstellt, da sie davon ausging, dass die zu
Beginn der mindlichen Verhandlung vorliegenden Antrage
nicht gegen Artikel 123 (2) EPU verstoRBen und die
vorgebrachten Argumente die Kammer uUberzeugen wirden.
Die Kammer pflichtet der Beschwerdefuhrerin 11 bei,
dass die Beschwerdegegnerin bereits in Reaktion auf die
in der Mitteilung der Kammer dargelegten vorlaufigen
Auffassung zu den geanderten Ansprichen im Hinblick auf
Artikel 123 (2) EPU einen weiteren Antrag fir den Fall
hatte einreichen kobnnen, dass die Kammer bei ihrer
vorlaufigen Meinung bleiben wirde. Die Kammer kann auch
nicht nachvollziehen, warum es fur die
Beschwerdegegnerin Uberraschend sein konnte, dass nach
Auffassung der Kammer in Ansprichen, die einen Bereich
"15 bis 21" als Merkmal aufweisen, ein Gegenstand
beansprucht wird, der in den urspriunglich eingereichten
Unterlagen nicht offenbart ist, und damit ein Verstol}
gegen Artikel 123 (2) EPU vorliegt. Die Kammer hat in
threr Mitteilung gemald Artikel 15 (1) VOBK ausdriucklich
auf einen moglichen VerstoR gegen Artikel 123 (2) EPU

hingewiesen, da nach der vorlaufigen Meinung der Kammer
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der spezifische Bereich 15 bis 21" nicht in den
ursprunglich eingereichten Unterlagen offenbart war.
Demnach hatte die Beschwerdegegnerin die Moglichkeit
eines derartigen VerstoBes gegen Artikel 123 (2) EPU in

Betracht ziehen missen.

20. Das verspatete Einreichen des 2. Hilfsantrags wurde
sowohl von den Beschwerdefihrerinnen 1 und 11, als auch
von der Verfahrensbeteiligten 1 in der mindlichen
Verhandlung gerugt. Sie beriefen sich vor allem darauf,
dass es ithnen in der mundlichen Verhandlung nicht
moglich sei, zu den Anderungen eine fundierte
Argumentation vorzubereiten, insbesondere nicht,
eventuell einschlagigen weiteren Stand der Technik zu
recherchieren. In den Anspruch 1 gemalR des
2. Hilfsantrag sind einzelne, aus der Beschreibung
genommene Merkmale eingefigt worden. Da diese
Anderungen weder den erteilten, noch den bis zur
mundlichen Verhandlung geanderten Ansprichen zu
entnehmen waren, kann nicht davon ausgegangen werden,
dass die Beschwerdefihrerinnen I und 11 und die
Verfahrensbeteiligte 1 diesen nicht unerheblich
geanderten Gegenstand gebiuhrend prifen und
recherchieren konnten. Daher ware es erforderlich,
diesen Beteiligten die Gelegenheit zu geben, weiteren
Stand der Technik zu recherchieren und ihre
Argumentation hinsichtlich der Patentfahigkeit des
geanderten Gegenstands damit auszubauen. Um den
Beschwerdefiuhrerinnen 1 und 11 und der
Verfahrensbeteiligten 1 diese Gelegenheit zu geben,
hatte es zumindest eine Vertagung der mundlichen
Verhandlung erfordert. Moglicherweise hatte die Sache
sogar an die erste Instanz zurilckverwiesen werden

mUssen.
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21. Unter Berucksichtigung dieser Umstande ist die Kammer
zu der Entscheidung gelangt, den 2. Hilfsantrag gemali
Artikel 13 (3) VOBK nicht in das Verfahren zuzulassen.

22. Da die Kammer zu der Auffassung gelangt ist, dass unter
Berucksichtigung der von der Beschwerdegegnerin
vorgenommenen Anderungen gemalR des Hauptantrags das
europaische Patent und die Erfindung, die es zum
Gegenstand hat, den Erfordernissen des Ubereinkommens
nicht genudgt (siehe Nr. 1.-11. oben), ist das Patent
gemalR Artikel 101 (3) b) EPU zu widerrufen.

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
A. Wolinski L. Galligani
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