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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin)
richtet sich gegen die am 10. September 2012 zur Post
gegebene Entscheidung einer Einspruchsabteilung des
Europidischen Patentamtes nach Artikel 101 (3) (b) EPU,
mit der das europaische Patent Nr. 1 550 719
(Anmeldenummer 05002454.6) mit der Bezeichnung
"Doppelstrangige RNA (dsRNA) zur Hemmung der Expression
eines vorgegebenen Gens" widerrufen wurde. Das Patent
wurde flir eine Teilanmeldung aus der europaischen
Patentanmeldung Nr. 02003683.6 (im Folgenden "die
frihere Teilanmeldung") erteilt, die ihrerseits eine
Teilanmeldung aus der als internationale Anmeldung nach
dem Vertrag Uber die internationale Zusammenarbeit auf
dem Gebiet des Patentwesens eingereichten und als

WO 00/44895 verdffentlichten europdischen
Patentanmeldung Nr. 00910510.7 (im Folgenden die

"Stammanmeldung") ist.

Gegen die Erteilung des Patents wurden finf Einspriiche
eingelegt, die auf die Einspruchsgrinde des

Artikels 100 a) i.V.m. Artikeln 54 und 56, 100 b) und
100 ¢) EPU gestiitzt wurden.

In der angefochtenen Entscheidung befand die
Einspruchsabteilung, dass der Gegenstand der geanderten
Anspriche gemé&R dem Hauptantrag und den Hilfsantragen 1
bis 4, alle am 11. Mai 2012 eingereicht, iber den
Inhalt der Stammanmeldung hinausgehe und gegen

Artikel 76 (1) EPU verstoRe (siehe Punkte 4.4.1 bis
4.4.8 und 6 der Entscheidung). Dasselbe gelte in Bezug
auf den Inhalt der Anmeldung wie urspriinglich
eingereicht (Artikel 123(2) EPU; siehe Punkte 5 und 7
der Entscheidung). Bezliglich des Anspruchssatzes gemal

Hauptantrag sah die Einspruchsabteilung die
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Voraussetzungen der Regel 80 und des Artikels 84 EPU
als erfillt an (siehe Punkte 2 und 3 der Entscheidung).

Anspruch 1 gemal dem Hauptantrag lautet wie folgt:

"l. Oligonukleotid mit doppelstrangiger Struktur
(dsRNA) zur Hemmung der Expression eines vorgegebenen
Zielgens in Saugerzellen, wobei die dsRNA aus 15
Basenpaaren besteht und ein Strang der dsRNA einen zum
Zielgen komplementaren aus 15 aufeinanderfolgenden
Nukleotidpaaren bestehenden Bereich I aufweist und ein
innerhalb der doppelstrangigen Struktur komplementarer
Bereich II aus zwel separaten RNA-Einzelstrangen
gebildet ist, wobei die doppelstrangige Struktur durch
chemische Verknipfung der Einzelstrédnge stabilisiert

ist."

Die abhangigen Anspriche 2 bis 27 sind auf verschiedene
Ausfihrungsformen des Oligonukleotids gemal Anspruch 1

gerichtet.

Mit der Beschwerdebegriindung verfolgte die
Beschwerdefilhrerin die der angefochtenen Entscheidung
zugrunde liegenden Antrage (Hauptantrag und erster bis
vierter Hilfsantrag) weiter. Hilfsweise beantragte sie
miindliche Verhandlung nach Artikel 116 EPU.

Am 3. Juni 2013 nahm die Einsprechende 03 ihren

Einspruch zurick.

Die Einsprechende 01 erwiderte auf die
Beschwerdebegrindung, nahm jedoch ihren Einspruch am
11. Marz 2014 zurick.

Die Einsprechende 04 (Beschwerdegegnerin II) nahm zu

der Beschwerdebegrindung Stellung und beantragte
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hilfsweise mindliche Verhandlung. Die Einsprechenden 02
(Beschwerdegegnerin I) und 05 (Beschwerdegegnerin III)

auBerten sich nicht.

Die Beteiligten wurden zur mindlichen Verhandlung
geladen. In einer der Ladung beigefiigten Mitteilung
gemal Regel 15(1) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern teilte die Kammer den Beteiligten
ihre vorlaufige Meinung zu einigen strittigen Punkten
mit. Ferner wies sie darauf hin, dass sie beabsichtige,
die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die
Einspruchsabteilung zuriickzuverweisen, sollte einer der
vorliegenden Antradge entgegen den Feststellungen in der
angefochtenen Entscheidung nicht gegen Artikel 76(1)
und 123 (2) EPU verstoRen.

Die Beschwerdegegnerinnen I und III teilten der Kammer
mit Schreiben vom 7. September bzw. 18. August 2015
mit, dass sie an der mindlichen Verhandlung nicht

teilnehmen wirden.

Die mindliche Verhandlung fand am 30. September 2015 in
Anwesenheit der Beschwerdefiihrerin und der

Beschwerdegegnerin II statt.

Die Beschwerdefihrerin argumentierte im Wesentlichen

wie folgt:

Artikel 76(1) und 123(2) EPU

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag gehe
weder Uber den Inhalt der Stammanmeldung noch uUber den
Inhalt der dem vorliegenden Patent zugrunde liegenden
Anmeldung hinaus. In beiden Anmeldungen werde eine
dsRNA mit einer Lange von 15 bis 49 bp offenbart. Eine

Einschrankung auf eine Lange von 15 bp, die die
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Untergrenze des urspringlich offenbarten Bereichs
darstelle, sei nach der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern zulassig (siehe Entscheidung

T 1052/02 vom 3. Mai 2005, Punkt 12 der

Entscheidungsgrinde) .

Ein Fachmann auf dem Gebiet der Molekularbiologie mit
Kenntnissen der Biochemie konne eine dsRNA, die einen
aus 15 aufeinanderfolgenden Nukleotidpaaren bestehenden
Bereich I aufweist, unmittelbar und eindeutig aus der
Stammanmeldung herleiten. Dies gelte entsprechend in
Bezug auf die Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung. Den Angaben auf Seite 3, vierter
Absatz und Seite 4, zweiter Absatz der Stammanmeldung
konne der Fachmann entnehmen, dass sich der Bereich I
Uber die gesamte Lange der dsRNA erstrecken kann. Eine
dsRNA, die wie im Beispiel 2 des Streitpatents gezeigt
mit dem Zielgen vollstandig komplementdr ist, sei fur
den Fachmann eine "natirliche Wahl". Auch aus der
Offenbarung auf Seite 4, zweiter Absatz der
Stammanmeldung, nach der die dsRNA langer als der zum
Zielgen komplementadre Bereich I sein kodnne, ergebe sich
unmittelbar und eindeutig, dass der Bereich I und die
dsRNA die gleiche Lange haben konnen, d.h. dass die
gesamte dsRNA komplementar zum Zielgen sein kdnne. Aus
den Ausfihrungen der Beschwerdekammer in Punkt 15 der
Entscheidung T 1790/06 vom 9. Dezember 2008 betreffend
die Zulassung eines Hilfsantrags zum
Beschwerdeverfahren der Stammanmeldung kdnne nicht
gefolgert werden, dass die Kammer Bedenken beziiglich
der Grundlage fir einen Bereich I mit einer Lange von

15 bp in der Stammanmeldung gehabt hatte.

Dass der Bereich II der dsRNA aus zwel separaten
RNA-Einzelstrangen gebildet ist, kdénne aus dem zweiten

Satz auf Seite 5 und dem Anspruch 13 der Stammanmeldung
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hergeleitet werden. Eine Kombination mit den weiteren
Merkmalen des Anspruchs 1 ergebe sich aus dem Verweis

in Anspruch 13 auf einen der vorhergehenden Anspriiche.

Der auf die Entscheidung T 1271/09 vom 19. Mai 2010
gestlitzten Meinung der Einspruchsabteilung, der
vorliegende Anspruch 1 verstoBe wegen des gednderten
Wortlauts "bestehend aus" anstelle von "aufweisen"
gegen die Artikel 76(1) und 123(2) EPU, koénne nicht
zugestimmt werden. Die Einspruchsabteilung habe die
Ausfihrungen der Kammer in Punkt 8 dieser Entscheidung

verkannt.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin II lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

Artikel 76(1) und 123(2) EPU

Die Feststellung in der angefochtenen Entscheidung,
dass eine dsRNA mit einem aus 15 aufeinanderfolgenden
Nukleotidpaaren bestehenden Bereich I weder in der
Stammanmeldung noch in der Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung offenbart werde, sei
richtig. Beziglich der Lange des zum Zielgen
komplementaren Bereichs I werde in der Stammanmeldung
lediglich offenbart, dass dieser Bereich hochstens

49 aufeinanderfolgende Nukleotidpaare aufweist (siehe
Seite 3, zweiter Absatz und den Absatz zwischen den
Seiten 8 und 9). Die Angaben auf Seite 4, Zeilen 11

bis 15, auf die in der angefochtenen Entscheidung Bezug
genommen wird, kdénne nur als Bestatigung der Angaben
auf Seite 3 beziglich der Lange des Bereichs I

verstanden werden.

In der Stammanmeldung werde eine dsRNA mit einem zum

Zielgen komplementadren, genau 15 kb langen Bereich I
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weder ausdricklich noch implizit offenbart. Beispiel 2
sei das einzige Beispiel in der Anmeldung, in dem eine
kurze dsRNA eingesetzt werde, diese dsRNA habe aber
eine Lange von 21 bp. Das Argument der
Beschwerdefihrerin, ein 15 kb langer Bereich I sei fiur
den Fachmann eine "natirliche Wahl", beruhe auf einer
unzuldssigen Erweiterung des Offenbarungsgehalts der

Anmeldung auf das fir den Fachmann Naheliegende.

Die Feststellungen der Einspruchsabteilung beziglich
der Einzelstrangigkeit des Bereiches II seien richtig.
Selbst wenn der Fachmann die Anspriche 12 und 13 der
Stammanmeldung beriicksichtigen wlirde, miisste er

zwischen - mindestens — zwel Alternativen wahlen.

Die Kombination der vollstandigen Komplementaritat mit
dem Zielgen und der genauen Lange von 15 bp kdnne der
Fachmann weder aus der Stammanmeldung noch aus der
Anmeldung in der eingereichten Fassung herleiten. Das
Beispiel 2 biete dafir keine Grundlage. Der vorliegende
Anspruch 1 verstoRe daher gegen Artikel 76(1) und
123(2) EPU.

Die Beschwerdefilhrerin (Patentinhaberin) beantragte,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent
auf der Grundlage des Hauptantrages, hilfsweise eines
der Hilfsantrdge 1 bis 4, alle eingereicht mit

Schreiben vom 11. Mai 2012, aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin II (Einsprechende 04)

beantragte, die Beschwerde zurickzuweisen.
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Entscheidungsgriunde

Regel 80 und Artikel 84 EPU

Artikel

Im Beschwerdeverfahren sind die Feststellungen der
Einspruchsabteilung zu Regel 80 und Artikel 84 EPU
(siehe Punkte 2 und 3 der angefochtenen Entscheidung)
nicht strittig und die Kammer hat keine Veranlassung,

sie in Frage zu stellen.

76 (1) und 123(2) EPU

Den Ausfihrungen der Einspruchsabteilung in Punkt 4.4.2
der angefochtenen Entscheidung beziiglich der Lange der
dsRNA gemaB Anspruch 1 ist zu entnehmen, dass sie eine
Lange von 15 bp als urspringlich offenbart angesehen
hat. Gegen diese Feststellung hat die
Beschwerdegegnerin nichts vorgetragen und die Kammer

hat nichts einzuwenden.

Gegen die Feststellung in Punkt 4.4.3 der angefochtenen
Entscheidung hinsichtlich der "indirekt" offenbarten
Lange des Bereichs I von 15 kb argumentierte die
Beschwerdegegnerin, dass eine explizite Offenbarung
fehle. Die Kammer ist jedoch - wie die
Einspruchsabteilung - der Auffassung, dass der
Fachmann, der die Stammanmeldung liest, insbesondere
die Angaben auf Seite 3, Zeilen 6 und 7 ("der zum
Zielgen komplementdre Bereich I héchstens 49
aufeinanderfolgenden Nukleotidpaare aufweist") und auf
Seite 4, Zeilen 11 bis 14 ("Nach einem weiteren
Ausgestaltungsmerkmal weist die dsRNA 10 bis 1000,
vorzugsweise 15 bis 49, Basenpaare auf. Die dsRNA kann
also lénger als der zum Zielgen komplementdre Bereich I
sein") daraus herleitet, dass erfindungsgemdl die dsRNA

und der Bereich I gleich lang sein koénnen, d.h. der
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Bereich I sich idber die gesamte Lange der dsRNA

erstreckt.

In Punkt 4.4.4 der angefochtenen Entscheidung stellte
die Einspruchsabteilung fest, dass flir die Angaben im
ersten Absatz auf Seite 5 der Stammanmeldung zwei
Interpretationsmdéglichkeiten bestinden. Dieser Absatz
lautet:

"Nach einem weiteren Ausgestaltungsmerkmal ist die
dsRNA abschnittsweise doppelstridngig ausgebildet. Ein
innerhalb der doppelstrdngigen Struktur komplementdrer
Bereich II wird aus zwel separaten RNA-Einzelstrdngen
oder aus selbstkomplementdren Bereichen eines,
vorzugsweise zirkuldr ausgebildeten, topologisch

geschlossenen RNA-Einzelstrands gebildet."

Im Gegensatz zur Ansicht der Beschwerdegegnerin ist die
im ersten Satz dieses Absatzes erwahnte Moglichkeit
einer abschnittsweise doppelstrangigen Ausbildung der
dsRNA unabhdngig von deren ebenfalls moglichen
Ausgestaltung in Form von zwel separaten RNA-
Einzelstrdngen zu verstehen. Diese Interpretation
findet in den Ansprichen 12 und 13 der Stammanmeldung
Bestatigung, die jeweils eine dieser Ausgestaltungen
der dsRNA betreffen. Somit vermag die Kammer bei dem
Merkmal im Anspruch 1, dass der komplementédre

Bereich II aus zwel separaten RNA-Einzelstrangen
gebildet ist, keine iber den Inhalt der urspringlichen

Offenbarung hinausgehende Lehre zu sehen.

In der angefochtenen Entscheidung stellte die
Einspruchsabteilung fest, dass ihrer Meinung nach die
Einwdnde gegen die Merkmale "in Sdugerzellen" und "...
wobeli die doppelstrdngige Struktur durch chemische

Verkniipfung der Einzelstrdnge stabilisiert ist" im
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Anspruch 1 nicht gerechtfertigt sind (siehe Punkte
4.4.5 und 4.4.6 der Entscheidung). Gegen diese
Feststellungen wurden im Beschwerdeverfahren keine
Argumente vorgebracht. Auch die Kammer hat nichts

einzuwenden.

Die Einspruchsabteilung stellte in Punkt 4.4.7 der
angefochtenen Entscheidung fest, dass die Offenbarung
auf Seite 4, Zeilen 11 bis 14 der Stammanmeldung ("Nach
einem weiteren Ausgestaltungsmerkmal weist die dsRNA

10 bis 1000, vorzugsweise 15 bis 49, Basenpaare auf.
Die dsRNA kann also ldnger als der zum Zielgen
komplementdre Bereich I sein."; Hervorhebung durch die
Kammer) keine Grundlage fir eine dsRNA biete, die aus
15 Basenpaaren besteht (siehe Punkt 4.4.7 der
angefochtenen Entscheidung). Aus der Sicht der
Einspruchsabteilung, die sich auf Punkt 8 der
Entscheidungsgriinde der Entscheidung T 1271/09 (supra)
stitzte, offenbare die Stammanmeldung (bzw. die friihere
Teilanmeldung und die Anmeldung wie urspriinglich
eingereicht) eine dsRNA, bei der neben der
doppelstrangigen Struktur andere Elemente vorhanden
seien. Eine dsRNA, bei der die Bereiche I und II
identisch seien und die keine weiteren Elemente

aufweise, sei jedoch nicht offenbart.

In der Entscheidung T 1271/09 (supra), der ein aus der
friheren Teilanmeldung hervorgegangenes Patent zugrunde
liegt, legte diese Kammer (in einer anderen
Zusammensetzung) einen Anspruch, der das Merkmal "ein
15 bis 49 Basenpaare aufweisendes Oligoribonukleotid
mit doppelstrdngiger Struktur (dsRNA)" enthielt, wie
folgt aus:

"An dieser doppelstridngigen Struktur kénnen andere

Elemente 1links und rechts angehdngt sein, die
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allerdings keine Basenpaare sind. ... In der
doppelstrdngigen Struktur sind zwel Bereiche zu
erkennen: Bereich I [...],; Bereich II, der die
Komplementaritdt innerhalb der doppelstrdngigen
Struktur definiert, kann maximal dem gesamten Bereich I
entsprechen." (siehe Punkt 8 der Entscheidung;

Hervorhebung durch die Kammer)

Aus der Sicht der mit der vorliegenden Beschwerde
betrauten Kammer treffen diese Ausfihrungen fir den
jetzigen Anspruch 1 entsprechend zu. Die Kammer vermag
keine Diskrepanz zwischen dem Merkmal "besteht aus

15 Basenpaaren" und dem Vorhandensein einer (weiteren)
chemischen Verknipfung zu sehen. Gabe es dennoch eine
Diskrepanz, so wirde es sich um einen Klarheitsmangel
handeln, mit dem - wie in Punkt 3 der angefochtenen
Entscheidung erwahnt - bereits der erteilte Anspruch 1
behaftet war.

Beziiglich der Kombination der Merkmale "wobei die dsRNA
aus 15 Basenpaaren besteht", "wobei ... ein Strang der
dsRNA einen zum Zielgen komplementdren aus 15
aufeinanderfolgenden Nukleotidpaaren bestehenden
Bereich I aufweist" und "wobei ... ein innerhalb der
doppelstrdngigen Struktur komplementidrer Bereich II aus
zwel separaten RNA-Einzelstrdngen gebildet ist", bei
der es sich nach Meinung der Einspruchsabteilung um
eine "mosaikartige Zusammensetzung" handelt, die in der
Stammanmeldung (bzw. in der friheren Teilanmeldung und
in der Anmeldung wie ursprunglich eingereicht) nicht
offenbart wurde (siehe Punkt 4.4.8 der angefochtenen

Entscheidung), ist die Kammer einer anderen Auffassung.

Die Angaben auf Seite 4, Zeilen 11 bis 14 (siehe Zitat
in Punkt 3 oben) sind weder als "Listen" noch als

"Mosaiksteine" anzusehen, sondern stellen definierte
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Ausgestaltungsmerkmale der Erfindung dar, deren
Kombination flir den Fachmann offensichtlich ist und
daher nicht iUber den Offenbarungsgehalt der
Stammanmeldung hinausgeht. Bei dem den Bereich II
betreffenden Merkmal ("aus zwel separaten
RNA-Einzelstrdngen gebildet") handelt es sich um eine
von verschiedenen Moglichkeiten, die im ersten Absatz
auf Seite 5 (siehe Zitat in Punkt 4 oben) und in
Anspruch 13 der Stammanmeldung offenbart werden. Durch
die Kombination dieses Merkmals mit den den Bereich I
kennzeichnenden Merkmalen wird jedoch ein Gegenstand
definiert wird, der fir den Fachmann aus der
Stammanmeldung eindeutig herleitbar ist. Dies gilt
ebenfalls in Bezug auf die dem Streitpatent zugrunde

liegende Anmeldung.

Aus diesen Grinden kommt die Kammer zu dem Ergebnis,
dass entgegen der Feststellung in der angefochtenen
Entscheidung Anspruch 1 des Hauptantrags nicht gegen
Artikel 76(1l) und/oder 123(2) EPU verstdBRt.

111(1) EPU

Die Kammer hédlt es flir sachdienlich, die Angelegenheit
zur Prifung der weiteren Einspruchsgriinde an die
Einspruchsabteilung zuriickzuverweisen. Die bei der
mindlichen anwesenden Beteiligten erklarten sich damit

einverstanden.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird zur weiteren Prifung auf der

Grundlage des Hauptantrages an die Einspruchsabteilung

zurlickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte:

A. Wolinski

Entscheidung

Der Vorsitzende:
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