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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die an
der mindlichen Verhandlung vom 12. Januar 2010
verkiindete und am 26. Februar 2010 zur Post gegebene
Entscheidung der Prifungsabteilung nach Artikel 97 (2)
EPU, mit der die europdische Patentanmeldung 06793031.3
(basierend auf der internationalen Anmeldung mit der
Nr. WO 2007/023191) zuriickgewiesen wurde.

Die Prifungsabteilung griindete ihre Entscheidung im
Wesentlichen darauf, dass der Hauptantrag die
Erfordernisse von Artikel 84 EPU, Artikel 83 EPU und
Artikel 82 EPU nicht erfiille, und dass die Hilfsantréige
1 und 2 die Erfordernisse von Artikel 84 EPU und von
Artikel 82 EPU nicht erfiillen.

Die Anmelderin (Beschwerdefiithrerin) hat gegen diese
Entscheidung Beschwerde erhoben. Mit ihrer
Beschwerdebegriindung reichte die Beschwerdefiithrerin
einen Hauptantrag und zwei Hilfsantrdge ein und
beantragte die Aufhebung der angefochtenen

Entscheidung.

In der Mitteilung der Beschwerdekammer, die der Ladung
zur mindlichen Verhandlung beigefligt wurde, teilte die
Beschwerdekammer u.a. mit, dass nach ihrer vorlaufigen
Auffassung die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und 84
EPU nicht erfiillt seien.

Die Beschwerdefiihrerin hat mit Schreiben vom

5. Januar 2015 die Ausfihrungen der Kammer erwidert und
neue Hilfsantrdge III, IV und V eingereicht. Mit einem
weiterem Schreiben vom 27. Januar 2015 reichte die
Beschwerdefithrerin einen geanderten Hilfsantrag III

ein.
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Wahrend der miindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer, reichte die Beschwerdefihrerin einen
neuen Hilfsantrag III, einen neuen Hilfsantrag I und

einen Hilfsantrag IA ein.

Der Wortlaut des Anspruchs 1 vom Hauptantrag ist:

"l. Verfahren zur Diagnose von Blasenkrebs (BC)
umfassend die Schritte

a) der Auftrennung einer Probe in mindestens 10
Teilproben

b) Analyse von mindestens 10 Teilproben zur Bestimmung
einer An- oder Abwesenheit oder Amplitude mindestens
dreier Polypeptidmarkers in der Probe, wobei die
Polypeptidmarker ausgewahlt sind aus den Markern 1 bis
836, die aus Urinproben stammen und durch folgende
Werte flir die Molekularmassen und Migrationszeit (CE-

Zeit) charakterisiert sind:

<Tabelle, die hier nicht reproduziert wird>

<CE-Zeit Bedingungen wie im urspriinglichen Anspruch 17,

hier nicht reproduziert>

<Kalibration wie auf Seiten 33 und 34 (Tabellen)

aufgefiihrt, hier nicht reproduziert>"

Der Wortlaut des Anspruchs 1 vom Hilfsantrag I ist:

"l. Verfahren zur Diagnose von Blasenkrebs (BC)
umfassend den Schritt der Bestimmung einer An- oder
Abwesenheit oder Amplitude von mindestens sechs
Polypeptidmarkern in einer Urinprobe, wobei die
Polypeptidmarker ausgewahlt sind aus den Markern 1 bis

836 und die Polypeptidmarker durch folgende Werte fir
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die Molekularmassen und die Migrationszeit (CE-Zeit)

charakterisiert sind:

<Tabelle, CE-Zeit Bedingungen und Kalibration wie beim

Hauptantrag>

- wobeil die Masse mittels ESI-TOF bestimmt wird

- wobeil die Messung bezogen ist auf eine
Probenvorbehandlung durch Ultrafiltration an einer
20kDa Membran, deren Ultrafiltrat auf eine PD 10-Saule
aufgetragen und mit 0,01%igen NH4OH eluiert,

lyophilisiert und mit Wasser resuspendiert wurde und
wobei

-eine Auswertung der bestimmten An- oder Abwesenheit
der Marker 1-149 anhand folgender Referenzwerte
erfolgt:

<Tabelle, die hier nicht reproduziert wird>

—-eine Auswertung der Amplitude der Marker 150-185

anhand folgender Referenzwerte erfolgt:

<Tabelle, die hier nicht reproduziert wird>

-eine Auswertung der Amplitude der Marker 186-836

anhand folgender Referenzwerte erfolgt:

<Tabelle, die hier nicht reproduziert wird>"
Anspruch 1 vom Hilfsantrag IA unterscheidet sich vom
Anspruch 1 des Hilfsantrages I in dem Merkmale

gestrichen bzw. hinzugefiigt wurden, wie folgt:

Hl.



- 4 - T 1890/10

verwendet wird und

wobeil zur Probenvorbereitung Albumin und Immunoglobulin

durch Ultrafiltration abgetrennt werden und

Anspruch 1 vom Hilfsantrag II unterscheidet sich vom
Anspruch 1 des Hauptantrages in dem weitere
Verfahrensmerkmale, namlich Messung mittels ESI-TOF und
Probenvorbehandlung wie im Hilfsantrag I, hinzugefiigt

wurden.

Anspruch 1 vom Hilfsantrag III unterscheidet sich wvom
Anspruch 1 vom Hilfsantrag II, in dem im Schritt Db)
Analyse von mindestens sechs anstatt mindestens drei
Polypeptidmarker vorgesehen ist; ausserdem wurden die
Merkmale von urspringlichen Anspriichen 2, 3 und 4 im

Anspruch 1 aufgenommen.

Anspruch 1 vom Hilfsantrag IV unterscheidet sich vom
Anspruch 1 vom Hauptantrag in dem im Schritt b) Analyse
von mindestens sechs anstatt mindestens drei
Polypeptidmarker vorgesehen ist, und in dem das Merkmal

der Messung mit ESI-TOF zugefiihrt wurde.

Anspruch 1 vom Hilfsantrag V basiert auf Anspruch 1 vom
Hilfsantrag IV, mit weiterer Angabe des

Probenvorbehandlungsschritt wie im Hilfsantrag I.
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Die flir diese Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdefithrerin lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

Artikel 123 (2) EPU

Auch wenn die Auftrennung in 10 Teilproben nicht
explizit in der Beschreibung offenbart werde, sei dies
der Seite 25, Zeile 24 ff., zu entnehmen. In diesem
allgemeinen Teil der Beschreibung werde aufgefihrt,
dass die Auftrennung unter anderen mittels
Kapilarelektrophorese (CE) durchgefihrt werden kdnne.

CE sei auch das im Beispiel verwendete Verfahren.

Zulassung von den Hilfsantrdgen I und IA

Die in der miindlichen Verhandlung eingereichten
Hilfsantrdage I und IA seien ein Versuch auf die
Beanstandungen der Kammer zu reagieren, und entsprechen
dem mit der Beschwerdebegrindung eingereichten
Hilfsantrag II.

Klarheit - Hilfsantrag IA

Die vorliegende Anmeldung enthalte sehr detaillierte
Angaben dartber, welche Marker in welchen Zustanden,
anwesend, abwesend, erhoht oder erniedrigt seien, wie
von den Tabellen in den urspringlichen Anspriichen 2, 3
und 4 zu entnehmen sei. Der Beitrag zum Stand der
Technik liege nicht in der Anwendung von CE-MS, sondern
in der Identifikation von 836 Markern die eine Diagnose
von Blasenkrebs ermdglichen. Andere Nachweisverfahren
konnen verwendet werden; die Verwendung von anderen
Verfahren bediirfe keinen erfinderischen Schritt. Der

Fachmann sei in der Lage zu bestimmen, ob die von ihm
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verwendeten Markern den erfindungsgemaBen Marker

entsprechen oder nicht.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit an die
erste Instanz zurlckzuverweisen auf der Grundlage des
mit der Beschwerdebegriindung eingereichten
Hauptantrags, oder hilfsweise auf der Grundlage der in
der mindlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrage I
oder IA, oder auf der Grundlage des mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Hilfsantrags II,
oder auf der Grundlage des in der miindlichen
Verhandlung eingereichten Hilfsantrags III, oder auf
der Grundlage der mit dem Schreiben vom 5. Januar 2015

eingereichten Hilfsantrage IV oder V.

Entscheidungsgrinde

Die Beschwerde ist zulassig.

Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPU

GemaB Artikel 123 (2) EPU dirfen die europidische
Patentanmeldung und das europaische Patent nicht in der
Weise gedndert werden, dass ihr Gegenstand iber den
Inhalt der Anmeldung in der urspringlichen
eingereichten Fassung hinausgeht. Der Inhalt der
Anmeldung umfasst die Beschreibung, die Anspriiche und
die Zeichnungen, und schlieBft alles ein, was in der
urspringlichen eingereichten Fassung entweder explizit
oder implizit unmittelbar und eindeutig offenbart wird.
Allerdings kann der Inhalt einer Anmeldung nicht als

Reservoir gesehen werden, aus dem Merkmale von
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verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen oder Stellen
kombiniert werden koénnen, um eine bestimmte neue
Ausfihrungsform, die urspringlich nicht offenbart

wurde, zu konstruieren.

Der urspringliche Anspruchsatz enthielt zwei
unabhangige Anspriiche, die auf zwei unterschiedliche
Ausfiithrungen des erfindungsgemaben Verfahrens gerichtet
waren. Der unabhangige Anspruch 1 richtete sich auf
ein Verfahren zur Diagnose von Blasenkrebs und / oder
zur Bestimmung eines Tumorstadiums vom Blasenkrebs
umfassend den Schritt der Bestimmung einer An- oder
Abwesenheit oder Amplitude von mindestens 6
Polypeptidmarkern aus einer Tabelle von 836 durch
Molekularmasse und Migrationszeit (CE-Zeit)
charakterisierten Polypeptiden. Der unabhdngige
Anspruch 14 richtete sich auf ein Verfahren zur
Diagnose von Blasenkrebs umfassend die Schritte der
Auftrennung einer Probe in mindestens drei, bevorzugt
10 Teilproben, und der Analyse von mindestens zwei
Teilproben zur Bestimmung einer An- oder Abwesenheit
oder Amplitude mindestens eines Polypeptidmarkers in
der Probe, wobei der Polypeptidmarker aus den Markern 1
bis 836, die durch die Molekularmassen und
Migrationszeit (CE-Zeit) gemal Anspruch 1
charakterisiert sind, auszuwahlen sei. Obwohl Anspruch
14 sich auf Anspruch 1 bezog, war dies nur fir die
Definition der Polypeptidmarker: Anspriche 1 und 14
waren beide unabhdngige Anspriiche; dies wurde auch

nicht bestritten.

Anspruch 1 vom Hauptantrag basiert auf dem
urspringlichen Anspruch 14 mit weiteren Merkmalen von
den urspriinglichen Anspriichen 16 und 17 und von der
Beschreibung. So sind die im Anspruch aufgenommenen

Kalibrierungsparameter auf den Seiten 33 und 34 zu
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finden. Die Kammer stellt aber fest, dass diese
Passagen der Beschreibung keine geeignete Basis fir
diese Anderung darstellen. Diese Stelle ist Teil des
experimentellen Beispiels der Anmeldung und nicht Teil
der allgemeinen Beschreibung der Erfindung; daher kann
dieses Merkmal nur dann mit anderen Merkmalen
kombiniert werden, wenn diese den Bedingungen des
Beispiels entsprechen. In dem vorliegenden Beispiel
wird aber z.B. keine Auftrennung der Urinproben -
geschweige denn in mindestens 10 Teilproben, wie vom
Anspruch 1 umfasst -, beschrieben, und daher ist dieses
Beispiel eher eine Ausfiithrung des Gegenstands vom
urspringlichen Anspruch 1 und nicht vom urspriinglichen
Anspruch 14. Somit lasst sich dieses Merkmal des
Beispiels nicht mit den anderen Merkmalen des jetzigen

Anspruchs 1 kombinieren.

Tatsachlich kommt das Merkmal "Teilproben" nur in den
urspringlichen Anspriichen 14 bis 16 vor, und sonst
nirgendwo anders in der urspringlichen Anmeldung; daher
kann dieses Merkmal auch nicht ohne weiteres mit
Merkmalen von anderen Stellen der Anmeldung kombiniert
werden, es sei denn die weilteren Merkmale werden in dem
allgemeinen Teil der Beschreibung als erfindungsgemal
aufgefiihrt. Die von der Beschwerdefiihrerin zitierte
Passage auf Seite 25, Zeile 24 ff., beschreibt zwar
einen Auftrennungsschritt, der mittels mehrere
méglichen Verfahren durchgefihrt werden kann; eine
Auftrennung in mindestens 10 Teilproben - und eine
nachfolgende Analyse von mindestens 10 Teilproben -
wird aber hier weder explizit noch implizit offenbart.
Es ist dieser Passage auch nicht =zu entnehmen, noch
ist es allgemein bekannt, dass Kapilarelektrophorese
(CE) immer mit einer Auftrennung in Teilproben versehen

ist. Daher kann ein Auftrennungsschritt nicht als
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impliziter Teil des im Beispiel beschriebenen CE-

Verfahren betrachtet werden.
Die Kammer kommt somit zum Ergebnis, dass der
Hauptantrag die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU

nicht erfullt.

Hilfsantrag I - Zulassung

Es steht im Ermessen der Kammer, Anderungen des
Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner
Beschwerdebegriindung zuzulassen und zu beriicksichtigen.
Bei der Ausibung des Ermessens werden insbesondere die
Komplexitat des neuen Vorbringens, der Stand des
Verfahrens und die gebotene Verfahrensdkonomie
beriticksichtigt (Artikel 13 (1) VOBK und Artikel 114 (2)
EPU) . Sehr spidt gestellte Antrdge (kurz vor oder in der
mindlichen Verhandlung) werden in der Regel nur dann
zum Verfahren zugelassen, wenn sie bereits prima facie

gewdhrbar erscheinen.

Der Hilfsantrag I wurde erst in der mindlichen
Verhandlung eingereicht, als ein weiterer Versuch, die
Einwadnde der Kammer unter Artikel 123 (2) EPU
auszuraumen. Allerdings enthalt der Anspruch 1
Anderungen, die nicht unmittelbar auf Stellen der
urspringlichen Unterlagen basieren. Insbesondere wurden
aus dem Beispiel Probenvorbehandlungsschritte
entnommen, wahrend andere Merkmale, die im gleichen
Zusammenhang im Beispiel beschrieben wurden,

weggelassen wurden.

Da der Hilfsantrag I prima facie Artikel 123 (2) EPU
verletzt, entscheidet die Kammer diesen Antrag nicht
ins Verfahren zuzulassen (Artikel 13 VOBK, Artikel 114
(2) EPU).
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Hilfsantrag IA

Zulassung

Obwohl dieser Antrag auch erst wahrend der miindlichen
Verhandlung eingereicht wurde, handelt es sich um einen
bona fide Versuch, die Einwadnde der Kammer unter
Artikel 123 (2) EPU auszuridumen. Seine Gewidhrbarkeit
ist auch nicht ohne weitergehende Priufung zu
beanstanden. Der Antrag wird daher ins Verfahren

zugelassen.

Klarheit

GemidR Artikel 84 EPU miissen die Patentanspriiche den
Gegenstand angeben, fir den Schutz begehrt wird; sie
miissen deutlich und knapp sein und von der Beschreibung

gestitzt werden.

Im Anspruch 1 werden die Polypeptidmarker durch
bestimmte Werte flir die Molekularmassen und die CE-
Migrationszeit charakterisiert. Wie selbst von der
Beschwerdefiihrerin eingerdaumt, ist der
Bestimmungsschritt nicht auf ein Masse/CE-Zeit
Nachweisverfahren eingeschrankt, sondern kann auch
durch jedes beliebige Polypeptid-Nachweisverfahren, wie
zum Beispiel auch Antikdrper- oder Sequenzbasierte

Verfahren, durchgefihrt werden.

Die Kammer stellt aber fest, dass die Definition wvon
den Polypeptidmarkern, wie sie im Anspruch 1 gegeben
ist, tUber Molekularmasse und CE-Migrationszeit nur
ausreichend ist im Zusammenhang mit Polypeptidprofilen,

die wie in der Anmeldung beschrieben erstellt wurden.
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Ohne zuerst das gleiche Masse-CE Nachweisverfahren
unter den gleichen Bedingungen durchzufithren, ware der
Fachmann nicht in der Lage zu bestimmen, ob
irgendwelche Polypeptide, die anhand z.B. von
Antikorper- oder Sequenz-basierten Verfahren
nachgewiesen wurden, irgendeinem der aufgelisteten
Peptidmarkern entsprechen wirden. Alternativ misste der
Fachmann erstmals die mittels dem in der Anmeldung
beschriebenen Verfahren nachgewiesenen Polypeptide
isolieren und charakterisieren, um dann feststellen zu
kénnen, ob sie identisch seien oder nicht mit den
anhand anderer Verfahren identifizierten Polypeptiden.
Auch dann konnte der Fachmann nicht unbedingt und ohne
Zweifel feststellen, ob es sich um die gleichen
Polypeptide handele, da, wie von der Beschwerdefiithrerin
erlautert, die Peptide, die iiber Masse und CE-
Migrationszeit definiert sind, auch posttranslationale
Modifikationen enthalten oder auch Abbauprodukte sein
kénnen, die nicht immer mit anderen Methoden

nachzuweisen seien.
Der Gegenstand vom Anspruch 1 wird daher nicht klar
definiert. Somit verstoRt der Hilfsantrag IA gegen

Artikel 84 EPU.

Hilfsantrage II, III, IV und V - Artikel 123(2) EPC

In all diesen Antradge werden in Anspruch 1 die Merkmale
der Auftrennung in 10 Teilproben und der
Kalibrierungsparametern so wie im Hauptantrag
kombiniert. Daher, aus den fiir den Hauptantrag oben
genannten Grinden (Sektionen 2.3. und 2.4.), erfiillen
diese Antrige die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPU

nicht.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



