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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde der Einsprechenden (Beschwerdefiihrerin)
richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung vom 25. Februar 2010 mit der das
Europédische Patent Nr. 1 445 310 in geandertem Umfang,
auf der Basis der Anspriiche 1 bis 13 eines in der
miindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
eingereichten neuen Hauptantrages, aufrecht erhalten
wurde. Anspruch 1 dieses Hauptantrages hat folgenden

Wortlaut:

"l. Verfahren zur Herstellung von L-Methionin bei der
ein Mikroorganismenstamm, der zur fermentativen
Herstellung von L-Methionin geeignet ist, in einer
Fermentation eingesetzt und L-Methionin aus dem
Fermentationsansatz abgetrennt wird, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Mikroorganismenstamm,
verwendet wird, der herstellbar ist aus einem
Ausgangsstamm, und der eine gegeniiber dem Ausgangsstamm
erhohte Aktivitat eines yjeH-Genprodukts oder eines
Genprodukts einer funktionellen Allelvariante des yjeH-
Gens, die bei einer Analyse mit dem Algorithmus BESTFIT
(GCG Wisconsin Package, Genetics Computer Group (GCG)
Madison, Wisconsin) eine Sequenzidentitat von gréber 30
% zu SEQ ID No. 1 aufweist, besitzt, wobei die
enzymatische Aktivitadt des jeweiligen Genproduktes
jedoch erhalten bleibt und der Mikroorganismenstamm in
einem Fermenter als kontinuierliche Kultur, als batch-
Kultur oder vorzugsweise als fed-batch-Kultur angezogen

wird."

Die abhangigen Anspriiche 2 bis 13 beziehen sich auf
bevorzugte Ausfihrungsformen des Verfahrens gemal

Anspruch 1, wobei Anspruch 5 folgenden Wortlaut hat:
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"5. Verfahren gemé&B Anspruch 1, 2, 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kopienzahl des yjeH-Gens in
dem Mikroorganismus erhoht ist oder die Expression des
yjeH-Gens durch Einsatz geeigneter Promotoren oder

Translationssignale gesteigert ist.”

Mit ihrer Beschwerdebegriindung reichte die
Beschwerdefilthrerin die Entgegenhaltungen D20 bis D30
ein, beantragte die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und den Widerruf des Patents sowie die

Anberaumung einer mindlichen Verhandlung.

In ihrer Antwort beantragte die Patentinhaberin
(Beschwerdegegnerin), die Beschwerde zuriickzuweisen und
das Patent in der, von der Einspruchsabteilung

genehmigten, geadnderten Fassung aufrechtzuerhalten.

Die Kammer erlieR eine Mitteilung nach Artikel 15(1)
der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK), die
die vorlaufige und nicht bindende Ansichten der Kammer

enthielt.

Die Beschwerdegegnerin antwortete auf diese Mitteilung
mit einem Schreiben vom 18. August 2015. Sie brachte
weitere Argumente zur erfinderischen Tatigkeit vor und
stiitzte sich dabei auf neu eingereichte

Entgegenhaltungen.

Die Beschwerdefiihrerin teilte mit Schreiben wvom

25. September 2015 mit, dass sie an der anberaumten
mindlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde. Sie
hielt ihren Antrag, die angefochtene Entscheidung
aufzuheben und das Patent zu widerrufen aufrecht. Das
Schreiben der Beschwerdefithrerin enthielt keinerlei

substantiellen Ausfihrungen und zwar weder in
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Bezugnahme auf die Mitteilung der Kammer noch auf das

Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 18. August 2015.

Die Kammer sagte daraufhin die anberaumte miindliche

Verhandlung ab.

Folgende Dokumente werden in dieser Entscheidung

angefihrt:

D2: Englische Ubersetzung des japanischen Patents
JP 2000139471;

D5: "The Complete Genome Sequence of Escherichia coli
K-12" Science, 5. September 1997, Bd. 277,
Seiten 1453-1462 und Anhang;

D13: "Assessment of Effects of Deletion and
Overexpression of yjeH on Methionine Production
in a Methionine Producing E. coli Strain"
Report by Rainer FIGGE, Metabolic Explorer,
August 20, 2008;

D20: "From Dr Wanda Dischert to Franck Tetaz, Saint

Beauzire, January 18, 2010" (Metabolic Explorer).

Die Argumente der Beschwerdefithrerin lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

Artikel 123(3) EPU

In der Anfangsphase des Einspruchsverfahrens hatte sich
die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) stets auf
Antrage beschrankt, in denen die Sequenzidentitadt einer
Allelvariante des yjeH-Gens mit "gréBer 53 % zu SEQ ID
No. 1" definiert wurde. In dem von der

Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung
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aufrechterhaltenen Anspruch 1 ist diese

Sequenzidentitat erweitert und wird mit "grdéBer 30 % zu

SEQ ID No. 1" angegeben.

Artikel 84 und 83 EPU

Das Merkmal "... eine gegenliber dem Ausgangsstamm
erhéhte Aktivitdt eines yjeH-Genprodukts oder eines
Genprodukts einer funktionellen Allelvariante des yjeH-
Gens ... " sei unklar. Weder aus dem Stand der Technik
noch aus dem angefochtenen Patent selbst sei eine
solche "Aktivitdt" bekannt. Auf jeden Fall kdnne eine
solche "Aktivitdt" nicht mit einer erhohten Herstellung

von L-Methionin gleichgesetzt werden.

Im Einklang mit der stédndigen Rechtsprechung der
Beschwerdekammern sei ein solches unklares Merkmal
breit zu interpretieren, sodass es dem Fachmann offen
stehe, alle aus dem Stand der Technik bekannten
Ausfiihrungsformen dieses Merkmals zu beriicksichtigen.
Insbesondere konne, auf der Ebene des yjeH-Gens und der
yjeH-mRNA, zum Beispiel die Nutzung von starken
Promotoren, eine erhdhte Kopienzahl oder eine
verbesserte RNA-Stabilitat in Betracht gezogen werden,
oder, auf der Ebene des Proteinprodukts, unter anderem
die Verwendung von Mutanten mit verbesserten
Eigenschaften. Der breite Schutzumfang der
Patentanspriiche umfasse viele Ausfihrungsformen zu
deren Durchfiithrung das Patent keine Anleitung gebe. Die
Offenbarung des angefochtenen Patents, insbesondere in
den Abschnitten [0021] bis [0024], sei nicht
ausreichend um die Erfindung im gesamten beanspruchten
Bereich auszufilthren. Ein Patent solle jedoch nur Schutz
flir den tatsachlich geleisteten Beitrag zum Stand der

Technik gewdhren, nicht aber ein unerschlossenes
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Forschungsgebiet fir sich reservieren (vgl. T 1063/06,
ABI. 2009, Seite 510).

Darliber hinaus seien auch die spezifischen
Ausfiihrungsformen nach Ansprichen 5 bis 8 im
Streitpatent nicht ausreichend offenbart. Die
Ergebnisse der in den Entgegenhaltungen D13 und D20
durchgefiihrten Experimente zeigen, dass eine erhohte
Kopienzahl des yjeH-Gens keine direkte Erhodhung der
L-Methionin Produktion zur Folge habe. Im Gegenteil,
wie aus Entgegenhaltung D20 entnehmbar, kdénne sie sogar
einen Rickgang der Ausbeute und Produktivitat zur Folge
haben.

Artikel 54 EPU

Wenn eine eindeutige und unmittelbare Verknipfung
zwischen einer erhohten Produktion von L-Methionin und
einer erhohten Aktivitat des yjeH-Genprodukts bestiinde,
wirde dies zum Schluss fihren, dass alle rekombinanten
Mikroorganismenstamme die eine erhdohte Produktion von
L-Methionin im Vergleich zum Ausgangsstamm aufweisen,
eine erhdohte Aktivitédt des yjeH-Genprodukts aufweisen.
Der Schutzumfang des Anspruchs 1 wlirde somit jedes
Verfahren zur Erzeugung eines rekombinanten
Mikroorganismenstammes beinhalten, welcher, im
Vergleich zum Ausgangsstamm, zu einer erhdhten L-
Methionin Produktion befdhigt ist. Ein solches
Verfahren wird u.a. schon in der Entgegenhaltung D2
offenbart.

Artikel 56 EPU

Die im Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe sei die
Bereitstellung eines verbesserten Verfahrens zur

Herstellung von L-Methionin. Diese Aufgabe sei jedoch
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nicht idber die gesamte Anspruchsbreite geldst worden.
Die Offenbarung und die Ausfiihrungsbeispiele des
Streitspatents erlaubten dem Fachmann diese Aufgabe
nicht idber den gesamten beanspruchten Bereich

erfolgreich zu l&sen.

Darliber hinaus zeigten die Entgegenhaltungen D13 und
D20, im Gegensatz zu den in den Beispielen des
Streitspatents (Beispiel 6) und in der Eingabe des
Patentsinhaberin vom 16. November 2009 (Beispiel 9)
beschriebenen Ergebnisse, dass je nach Ausgangsstamm
unterschiedliche Ergebnisse erreicht wirden. Die
Einfihrung des yjeH-Gens in einem metA”/thra”
Ausgangsstamm ergdbe einen erheblichen Rluckgang von L-
Methionin. Die L&sung der zugrunde liegende Aufgabe sei
abhangig vom verwendeten Ausgangsstamm und nur mit

bestimmten Mikroorganismenstammen erreichbar.

Ein Verfahren, das die Uberexpression eines Genes
beinhalte um eine erhdhte Produktion von L-Methionin zu
erreichen, sei aus dem Stand der Technik schon bekannt.
Die Entgegenhaltung D2, die den nachstliegenden Stand
der Technik darstelle, beschreibe rekombinante
Mikroorganismen, die im Vergleich zum Ausgangsstamm
eine veranderte Expression eines Genes zeigten. Diese
Veridnderung, namlich eine Uberexpression, fihre zu
einer erhdhten Produktion von L-Methionin. Die
Uberexpression des im Patent beschrieben yjeH-Gens
stelle gegeniliber der Entgegenhaltung D2 eine
willkiirliche Auswahl dar, die sowohl eine Erhohung
(Beispiele des Streitspatents) als auch eine
Verminderung (Entgegenhaltungen D13 und D20) der

Produktion von L-Methionin bewirken konne.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich wie

folgt zusammenfassen:
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Artikel 123(3) EPU

Im Einspruchsverfahren wurden die Patentanspriiche
zweimal geadndert. Die vom Beschwerdefilthrerin in diesem
Zusammenhang angesprochene Sicherheit Dritter sei durch
dieses Vorgehen nicht beriihrt, da das Patent bis zur
Entscheidung im Einspruchsverfahren bzw. im
Beschwerdeverfahren in seiner erteilten Fassung giltig
sei. Die Argumentation der Beschwerdefiihrerin sei somit

nicht zutreffend.

Artikel 84 und 83 EPU

Die Ausfiihrungen der Beschwerdefiihrerin richteten sich
nicht gegen die im Einspruchsverfahren vorgenommen
Anderungen des Anspruchs 1, sondern gegen den erteilten
Anspruchs 1. Da Klarheit kein Einspruchsgrund sei, sei

dieser Einwand unzuléssig.

Anspruch 1 beanspruche ein Verfahren zur Herstellung
einer konkret benannten Aminosadaure (L-Methionin), bei
dem ein Mikroorganismenstamm in einem Fermenter
kultiviert werde, wodurch dieser, erfindungsgemal,
bezliglich der Expression eines definierten Gens (yjeH-
Gen) verandert werde. Weder fir die Durchfiihrung dieses
Verfahrens noch fir die Realisierung einer derartigen
Veranderung sei ein Forschungsprogramm erforderlich.
Die Offenbarung der Erfindung in den Ansprichen und
gemal der Beschreibung des Streitpatents mache der
Offentlichkeit konkrete technische Ergebnisse
zuganglich, die in nacharbeitbarer Form erhaltlich

seien (vgl. T 1063/06, supra).

Eine Erhohung der Aktivitadt eines Genproduktes erreiche

man durch eine Erhdhung der Expressionsrate des filir ein
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Genprodukt kodierende Gens. Diese Erhdhung werde
erfindungsgemal entweder durch eine Vervielfachung des
Gens in der Zelle oder durch Verwendung eines starkeren
Promoters erreicht (Absatzen [0021] bis [0024] des
Streitspatents). Flir den Fachmann sei klar, dass das
"Genprodukt einer funktionellen Allelvariante des yjeH-
Gens, bei dem die enzymatische Aktivitdt des jeweiligen
Genproduktes jedoch erhalten bleibt", eine Variante des
yjeH-Gens sei, welches fir ein Protein mit der gleichen
Aktivitat als das yjeH-Genprodukt kodiert, und das
daher im erfindungsgemaBen Verfahren zum gleichen

Effekt fihrt.

Die schon im Einspruchsverfahren am 17. November 2009
eingereichten Daten belegten ebenfalls, dass durch das
beanspruchte Verfahren eine erhthte Produktion von L-
Methionin erreicht werde. Tabelle 2 dieser Eingabe
zeigte auch, dass mit dem Stamm W3110AJ/pKS-D13, der
dem Stamm aus der Entgegenhaltung D13 entsprache, eine
L-Methionin-Uberproduktion erfolge. Jedoch seien die in
den Entgegenhaltungen D13 und D20 vorgelegten Versuche
ungeeignet um zu belegen, dass die Offenbarung des
Streitspatent nicht ausreichend sei, da beide
Entgegenhaltungen mit ungeeigneten Kontrollen und zum
Teil inkompatiblen Plasmiden arbeiten wiirden

(infra) .

Artikel 54 EPU

Keine der von der Beschwerdefithrerin genannten
Entgegenhaltungen offenbare ein Verfahren das die in

Anspruch 1 genannten Merkmale aufweise.

Artikel 56 EPU
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Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe sei im
Absatz [0013] des Streitpatents als die Bereitstellung
eines Verfahrens zur Herstellung von L-Methionin
mittels eines Mikroorganismenstammes definiert, wobei
eine Uberproduktion von L-Methionin ermdglicht wird. In
der Beschreibung und in den Beispielen féanden sich die

zur LOsung diese Problems notwendigen Angaben.

Das Streitpatent zeige, dass ein zur
Methioninherstellung befahigter Mikroorganismenstamm
durch Einbringen einer erhodhten yjeH-Genproduktivitat
verstarkt Methionin produziert. Es sei richtig, dass
sich durch Einbringen zusatzlicher Gene die durch eine
verstadrkte Expression des yjeH-Gens erzielten positiven
Effekte auf die Methioninausbeute wieder aufheben
lassen. Es sei dem Fachmann ferner bekannt, dass die
Verwendung von Zwei-Plasmidsystemen, wie sie von der
Beschwerdefiithrerin in den von ihr durchgefiihrten
Experimenten in den Entgegenhaltungen D13 und D20
verwendet wurden problematisch sei. Die von der
Beschwerdefihrerin vorgelegten Ergebnisse konnten
keinesfalls die erfinderische Tatigkeit des

beanspruchten Verfahrens in Frage stellen.

Die Beschwerdefilhrerin beantrage, die angefochtene

Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantrage, die Beschwerde

zurickzuweisen.

Entscheidungsgriunde

Absage der miindlichen Verhandlung

Mit Schreiben vom 25. September 2015 unterrichtete die

Beschwerdefiihrerin die Kammer davon, dass sie nicht an
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der mindlichen Verhandlung teilnehmen wilirde, und dass
sie alle ihre Antrage aufrechterhalte. Sie reagierte
inhaltlich weder auf den, von der Beschwerdekammer in
Vorbereitung der mindlichen Verhandlung, verfassten
Bescheid, noch auf die, von der Beschwerdegegnerin in
Beantwortung dieses Bescheides verfasste Antwort wvom
18. August 2015.

2. Die Erklarung der Beschwerdefiihrerin, nicht an der
mindlichen Verhandlung teilzunehmen, erfolgte in
Kenntnis der vorlaufigen Meinung der Beschwerdekammer
und des Antwortschreibens der Beschwerdegegnerin, in
dem diese zusatzliche Argumente, gestitzt durch
zusatzliche Entgegenhaltungen, vorbrachte um das
Vorhandensein einer erfinderischen Tatigkeit zu

belegen.

3. Unter diesen Umstanden kommt die Erklarung der
Beschwerdefiithrerin einer Ricknahme des Antrags auf
Durchfiihrung einer miindlichen Verhandlung gleich. Am
7. Oktober 2015 informierte die Kammer die Parteien,
dass die anberaumte miindliche Verhandlung abgesagt

werde.

Zuldssigkeit der Entgegenhaltungen D20-D30

4., In ihrem Bescheid nach Artikel 15(1) VOBK hat die
Kammer die Parteien informiert, dass sie, in Ausibung
ihres Ermessens gemal Artikel 12(4), 13(1) und 13(3)
VOBK, nach Anhdérung der Parteien in der anberaumten
miindlichen Verhandlung, eine Entscheidung iber die
Zulassigkeit der Entgegenhaltungen D20-D30 treffen
wirde. Jedoch stellte die Kammer fest, dass die
Beschwerdefilthrerin keine Begrindung angegeben hatte, um
das spate Vorbringen dieser Entgegenhaltungen zu

rechtfertigen.
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5. Ferner bemerkte die Kammer in ihrem Bescheid, dass die
experimentellen Ergebnisse der Entgegenhaltung D20
schon im erstinstanzlichen Verfahren am 18. Januar 2010
vorgelegt wurden (vgl. Seite 1, Punkt VII der
angefochtenen Entscheidung) und von der
Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung auch
gewlirdigt wurden (vgl. Seite 4, Punkt 5.2.1. der
angefochtenen Entscheidung). Die Entgegenhaltung D20
wurde daher bereits in das Verfahren zugelassen und es
besteht kein Grund sie im Beschwerdeverfahren nicht zu

berilicksichtigen.

6. Im Lichte der von der Beschwerdekammer getroffenen
Entscheidung (siehe unten), ist eine Entscheidung lber
die Zulassigkeit der Entgegenhaltungen D21-D30 nicht

erforderlich.

Artikel 100 c) EPU (Artikel 123(2) EPU)

7. Die Beschwerdefiihrerin hat ihren, im
Einspruchsverfahren erhobenen, Einwand gem&Rl Artikel
100 ¢) EPU (Artikel 123(2) EPU) nicht weiter verfolgt
und in der Beschwerdebegriindung die diesbeziigliche

Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht angefochten.

8. Die Anspriiche 1 bis 13 erfilillen die Erfordernisse des

Artikels 123(2) EPU.

Artikel 123(3) EPU

9. Das angefochtene Merkmal, namlich "eine
Sequenzidentitdt von gréBer 30 % zu SEQ ID No. 1", war
bereits im erteilten Anspruch 1 vorhanden. Die
Anwesenheit dieses Merkmals in Anspruch 1 des von der

Einspruchsabteilung aufrechterhaltenden Anspruchssatzes
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kann daher keine Erweiterung des Schutzbereiches des

erteilten Patents darstellen.

Der von der Beschwerdefiihrerin vorgebrachten Einwand
richtet sich eigentlich gegen die Zuld@ssigkeit des in
der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
von der Patentinhaberin eingereichten und anschlieBend
von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen
Anspruchsatzes. Dieser Einwand wurde zwar im Schreiben
der Beschwerdefihrerin/Einsprechenden vom 7. Dezember
2009 erhoben, jedoch in der miindlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung nicht weiter verfolgt. Weder in
der "Niederschrift iliber die miindliche Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung", die von der
Beschwerdefilhrerin nicht angefochten wurde, noch in der
Entscheidung der Einspruchsabteilung, wird dieser

Einwand erwa&hnt.

Das erneute Vorbringen dieses Einwandes im
Beschwerdeverfahren, noch dazu falschlicherweise unter

Artikel 123 (3) EPU, wird nicht zugelassen.

Artikel 84 EPU

12.

Wie die Einspruchsabteilung in der angefochtenen
Entscheidung zu Recht festgestellt hat (vgl. Seite 2,
Punkt 3.2., zweiter Absatz), ist das Merkmal des
Anspruchs 1, namlich "... ein Mikroorganismenstamm

der eine gegenliber dem Ausgangsstamm erhbhte Aktivitédt
eines yjeH-Genprodukts ... besitzt", identisch mit dem
entsprechenden Merkmal im erteilten Anspruch 1. Dieses
Merkmal stellt daher keine Anderung dar, die auf der
Grundlage von Artikel 84 EPU angegriffen werden kann
(vgl. G 3/14 von 24. Marz 2015).
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Im Beschwerdeverfahren wurde kein weiterer Einwand
unter diesem Artikel erhoben. Die von der
Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Anspriiche 1 bis

13 entsprechen den Erfordernisse von Artikel 84 EPU.

Artikel 100 b) EPU (Artikel 83 EPU)

14.

15.

16.

Die Ausfihrbarkeit der Erfindung muss, gemal Artikel
100 b) EPU, ilber die gesamte Breite, also den vollen

Schutzumfang der Anspriiche, gegeben sein.

GemaR der standigen Rechtssprechung der
Beschwerdekammern (vgl. "Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des EPA"™, 7. Auflage 2013, I.C.3.8.,
Seite 130), besteht kein Anlass, das im Anspruch 1
vorhandene Merkmal " ... eine gegeniliber dem
Ausgansstamm erhdhte Aktivitdt eines yjeH-Genprodukts
oder eines Genprodukts einer funktionellen
Allelvariante des yjeH-Gens ..." eng zu interpretieren.
Dieses Merkmal kann nicht, wie von der
Beschwerdegegnerin behauptet (vgl. Schreiben vom 18.
November 2010, Seiten 3 und 4), den Umfang des
Anspruchs 1 lediglich auf eine "Uberexpression des
[wild-type] WT yjeH-Gens" beschranken. Vielmehr umfasst
dieses Merkmal, und damit auch Anspruch 1, die von den
Beschwerdefilthrerin erwdhnten mdéglichen Ausfihrungs-

formen (vgl. Punkt F der Beschwerdebegrindung) .

Im Hinblick auf den Schutzumfang der Anspriche 1-4 und
11-13, stellt sich somit die Frage, ob die
Patentschrift eine ausreichende Offenbarung fir den
beanspruchten Gegenstand enthalt. Insbesondere, stellt
sich diese Frage flir die von der Beschwerdefiihrerin
erwahnten Ausfiihrungsformen, die im Streitpatent nicht

veranschaulicht sind und fir die keine Angaben zu ihrer
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Durchfiihrung gegeben werden. Es wird seitens der
Beschwerdefiithrerin angefiihrt, dass es sich, aufgrund
dieser zahlreichen anspruchsgemal moglichen
Ausfiihrungsarten, die Aktivitat des yjeH-Genprodukts zu
erhdhen, um eine Aufforderung zur Durchfilhrung eines
Forschungsprogramms handelt, das der Fachmann nur mit
unzumutbarem Aufwand durchfithren kann (vgl. T 1063/06
vom 3. Februar 2009, ABI 2009, Seite 510).

Die Kammer schlieBt sich der Argumentation der
Beschwerdefiithrerin nicht an. Um eine mangelnde
Offenbarung des Streitspatents zu belegen reicht es
nicht alle denkbaren Ausfiihrungsformen, die theoretisch
unter einen Anspruch fallen, zu beschreiben. Vielmehr
hat die Beschwerdefiihrerin, um die Kammer von einem
Ausfiihrbarkeitsmangel zu iberzeugen, konkret zu zeigen,
wo Offenbarungsliicken liegen. GemaB standiger
Rechtssprechung der Beschwerdekammern muss ein solcher
Nachweis auch durch nachpriifbare Fakten unterstitzt
werden (vgl. "Rechtsprechung", supra, II.C.8., Seite
379) . Im gegenwartigen Fall hat die Beschwerdefiihrerin
aber weder konkrete Offenbarungslicken noch

entsprechende, nachprufbare Fakten vorgelegt.

Daher erfiillt die Erfindung gemaB den Anspriichen 1-4
und 11-13 die Erfordernissen von Artikel 83 EPU.

Auch der von der Beschwerdefilthrerin unter Artikel 83
EPU erhobenen Einwand gegen den Gegenstand der

Anspriichen 5-8 ist nicht zielfihrend.

In der Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer G 1/03
(ABI 2004, Seite 413, Punkt 2.5.2. der
Entscheidungsgriinden) wird folgendes angefiihrt: "...ist
eine Wirkung im Anspruch definiert, so liegt eine

unzureichende Offenbarung vor. Wird hingegen die
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Wirkung nicht im Anspruch definiert, ist aber Teil der
zu 16senden Aufgabe, so besteht ein Problem beziiglich

der erfinderischen Tadtigkeit".

Angesichts des konkreten Wortlauts von Anspruch 1 ist
dieser lediglich auf ein "Verfahren zur Herstellung von
L-Methionin" gerichtet, wobei keine Anforderungen
bezliglich der Quantitadt des erhaltenen Produkts gemacht
werden. Das von der Beschwerdefiihrerin vorgebrachte
Argument stitzt sich fadlschlicherweise auf eine
Interpretation von Anspruch 1 die auf ein "verbessertes
Herstellungsverfahren" gerichtet ist, d.h. auf ein
Verfahren, das zu einer hoheren L-Methionin Ausbeute

fuhrt (vgl. Punkt G der Beschwerdebegrindung) .

Die experimentellen Ergebnisse der Entgegenhaltungen
D13 und D20 beweisen die Ausfihrbarkeit des in den
Ansprichen 5 bis 8 beanspruchten Verfahrens (siehe auch
die von der Beschwerdegegnerin am 17. November 2009

eingereichten zusédtzlichen Beispiele 7 bis 12).

Daher erfiillt auch der Gegenstand der Anspriichen 5-8

die Erfordernissen des Artikels 83 EPU.

Artikel 100 a) EPU (Artikel 54 EPU)

18.

Der von der Beschwerdefiihrerin gegen den Gegenstand der
Ansprichen 1-4 und 11-13 erhobenen Einwand stitzt sich
auf eine bestimmte Interpretation des im Anspruch 1
erhaltenen Merkmals "erhoOhte Aktivitdt eines yjeh-

Genprodukts" (vgl. Punkt H der Beschwerdebegrindung) .

Diese Interpretation ("Erste Interpretation"), die von
der Einspruchsabteilung in Punkt 5.2.1. der
angefochtenen Entscheidung diskutiert wurde, basiert

auf der Annahme, dass jeder modifizierte
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Mikroorganismenstamm, der eine Erhohung der L-Methionin
Produktion bewirkt, auch eine erhthte Aktivitat eines
yjeH-Genprodukts gegeniiber dem Ausgangsstamm aufweist,
d.h. die Methioninproduktion ist unmittelbar
proportional zur erhdhten Aktivitat des yjeH-
Genprodukts.

Eine derartige Interpretation von Anspruch 1 lasst sich
weder aus der Lehre des Patents noch aus dem
vorliegenden Stand der Technik oder aus dem allgemeinen
Wissen eines Fachmanns ableiten. Die Tatsache, dass im
Streitpatent keine spezielle Aktivitat des yjeH-
Genprodukts offenbart wird, bietet keinen Anlass zu der
Hypothese, dass jede Erhdohung der Methioninproduktion
auf eine erhohte Aktivitat des yjeH-Genprodukts
zurickzufihren ist. Eine solche Produktionserhdhung
kann auch vollig unabhdngig von der Aktivitat des yjeH-

Genprodukts erreicht werden.

Das in Anspruch 1 genannten Merkmal "eine ... erhdbhte
Aktivitdt eines yjeH-Genprodukts oder eines Genprodukts
einer funktionellen Allelvariante des yjeH-Gens ...",
wird nicht in der Entgegenhaltung D2 offenbart, die das

yjeH-Gen an keiner Stelle erwahnt.

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist somit neu und die

Erfordernisse von Artikel 54 EPU sind erfiuillt.

Artikel 100 a) EPU (Artikel 56 EPU)

22.

GemaR der angefochtenen Entscheidung wurde im
Einspruchsverfahren von beiden Parteien die
Entgegenhaltung D2 als nachstliegender Stand der
Technik erachtet (vgl. Seite 6, Punkt 7.2.1. der
angefochtenen Entscheidung). Auch in der

Beschwerdebegriindung wird diese Entgegenhaltung als
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nachstliegender Stand der Technik angefiihrt (vgl. Seite
15, dritte Absatz der Beschwerdebegriindung) .

In der Entgegenhaltung D2, die im angefochtenen Patent
gewlirdigt wird (Seite 2, Absatz [0011]), werden mehrere
Gene/Allele beschrieben, die hochrelevant fur die
fermentative Herstellung von L-Methionin sind, und die
fir die Erzielung einer L-Methionin-Uberproduktion in
Betracht gezogen werden konnen. Insbesondere,

offenbart die Entgegenhaltung D2 "ein Verfahren zur
Herstellung von L-Methionin durch Deletion des metJ-
Gens (Repressor der Methionin Biosynthese) oder durch
Mutation des metA-Gens (mit einer Homoserin-—
Transsuccinylase Aktivitdt) oder durch Mutation des
metk-Gens (einer S-Adenosylmethioninsynthetase) oder
durch Deletion des thrBC-Gens (der L-Threonin-
Auxotrophie) bzw. durch die Kombinationen aller

Gene" (vgl. Seite 5, Punkt 6.2. der angefochtenen
Entscheidung) . Die zwei besten Mikroorganismenstammen,
die gegeniiber dem Ausgangsstamm die am starkste erhohte
L-Methionin-Produktion aufweisen, werden im Beispiel 3,
Tabelle 2 (WABCAJK-24/pMWPthrmetA-W (thrBC , metd ,
metBL®, metK', metA®)) und im Beispiel 5, Tabelle 4
(WABCAJK-32/pMWPthrmetA-9+4+5) angegeben (vgl. Seiten
31-35 und Seiten 38-40 der Entgegenhaltung D2).

Anspruch 1 bezieht sich auf ein Verfahren zur
Herstellung von L-Methionin, ohne auf eine Erhohung der
L-Methionin Produktion und somit auf eine Verbesserung

bereits bekannter Verfahren abzuzielen.

Obwohl es laut Beschreibung des Streitpatents die

Aufgabe der Erfindung ist "einen Mikroorganismenstamm
zur Verfiligung zu stellen, der eine Uberproduktion von
L-Methionin erméglicht ... [und] ein Verfahren fiir die

Herstellung von L-Methionin mittels des
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erfindungsgemidflen Mikroorganismenstammes zur Verfiligung
zu stellen" (vgl. Seite 3, Absatz [0013]), ist
angesichts des Wortlauts von Anspruch 1, die zu ldsende
Aufgabe in der Bereitstellung eines alternativen
Verfahrens zur Herstellung von L-Methionin zu sehen

(vgl. Punkt 17.2 supra).

Beispiel 6 des Streitspatents ist zu entnehmen, dass
eine Erhdhung der Kopienzahl des yjeH-Gens (mit den
Ausgansstammen W3110AJ/pKP228 und W3110AJ/pKP446AC;
Tabelle 1) zu einer hohere Ausbeute von L-Methionin
fihrt. Dies wurde durch die von der Beschwerdegegnerin
am 17. November 2009 vorgelegten Beispiele 7-12
nochmals bestatigt (mit den Ausgansstammen W3110AJ/
pPKP228 und W3110AJlac::yjeH; Tabellen 2 und 3).
Anderseits zeigen die von der Beschwerdefiihrerin
vorgebrachten Entgegenhaltungen D13 und D20, dass eine
Erhohung der Kopienzahl des yjeH-Gens (mit dem
Ausgansstamm MG1655 metA*11 AmetJ (pME10l-thrA*1); vgl.
Tabelle 2 in der Entgegenhaltung D13 und Tabelle 3 in
der Entegegenhaltung D20) zu einer niedrige Ausbeute
von L-Methionin fihren kann. Eine derartige
Verschlechterung kéonnte Einfluss auf die Beantwortung
der Frage haben, ob das zugrundeliegende Problem (siehe
Punkt 25 supra) vom Anspruchsgegenstand tatsdchlich

geldst wird.

In ihrem Schreiben vom 18. August 2015 in Antwort auf
den mit der Ladung zur miindlichen Verhandlung ergangen
Bescheid (vgl. Punkt V supra), hat die
Beschwerdegegnerin nachgewiesen, dass die in
Entgegenhaltungen D13 und D20 beschriebenen Versuche,
mit ungeeigneten Kontrollen durchgefiithrt wurden. Der in
diesen Entgegenhaltungen untersuchte Stamm enthielt
namlich zwei Plasmide, wahrend der verwendete Kontroll-

Stamm nur eines enthielt. Dariber hinaus, enthielt das
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zwelite im untersuchten Stamm enthaltene Plasmid ein
Resistenzgen, das einen gravierenden Wachstumsnachteil
fir die Wirtszelle bewirkt. Zusatzlich waren die beiden
Plasmide im gleichen Stamm inkompatibel (siehe
Schreiben der Beschwerdegegnerin, Seite 2). Diese
Argumente wurden von der Beschwerdefilthrerin nicht
widersprochen (vgl. Punkt VI supra). Demzufolge sind
von den Entgegenhaltungen D13 und D20 ausgehende
Schlussfolgerungen, wonach der beanspruchten
Gegenstandes nicht zur Losung des zugrundeliegenden

Problems geeignet sei, zu vernachlassigen.

Der Kammer liegen somit keine nachvollziehbaren
Tatsachen vor, wonach das in Punkt (25) oben,
definierte technische Problem nicht, durch den wvom
gesamten vom Anspruch 1 umfassten Gegenstand, geldst

wird.

Die erfinderische Tatigkeit des beanspruchten
Verfahrens wurde von der Einspruchsabteilung in den
Punkten 7.2.1. und 7.2.2. der angefochtenen
Entscheidung anerkannt. Dieser Teil der angefochtenen
Entscheidung, worin festgehalten wird, dass sich der
beanspruchte Gegenstand nicht in naheliegender Weise
aus einer Kombination der Entgegenhaltungen D2 und D5
ableiten lasst, wurde von der Beschwerdefiihrerin in
ihrer Beschwerdebegriindung nicht beanstandet oder in
Frage gestellt. Die Kammer sieht keinen Anlass von der

Beurteilung der Einspruchsabteilung abzuweichen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 und der abhangigen
Anspriche 2 bis 13 erfiillt die Erfordernisse von

Artikel 56 EPU.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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