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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerden der Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin
I) und der Einsprechenden (Beschwerdefiihrerin IT)
richten sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das europaische Patent mit der
Nummer 2 166 089 im gednderten Umfang aufrecht zu
erhalten. Dieses Patent basiert auf der europdischen
Patentanmeldung Nr. 09 176 085.0, die eine
Teilanmeldung der friheren europadischen Patentanmeldung
Nr. 04 763 291.4 ist, welche unter der PVU als
internationale Anmeldung eingereicht und als
W02005/012316 (nachfolgend als "Stammanmeldung"

bezeichnet) verdffentlicht wurde.

Die Einspruchsabteilung kam in der angefochtenen
Entscheidung zu der Auffassung, dass der Gegenstand des
Hauptantrags (Anspriiche wie erteilt) nicht erfinderisch
sei, wahrend der Gegenstand von Hilfsantrag 1, der
wahrend der miindlichen Verhandlung eingereicht wurde,

den Erfordernissen des EPU genlge.

Die Beschwerdefihrerin I verwies in ihrer
Beschwerdebegriindung auf ihren Hauptantrag (Anspriche
wie erteilt) und Hilfsantrag 1, die beide im
erstinstanzlichen Verfahren behandelt wurden, und
brachte Grinde vor, warum der Gegenstand des
Hauptantrags erfinderisch sei. Des Weiteren wurden

mehrere Hilfsantrdge eingereicht.

Die Beschwerdefithrerin II erhob in ihrer
Beschwerdebegriindung gegen den Gegenstand des
aufrechterhaltenen Hilfsantrags 1 Einwdnde wegen
unzulédssiger Erweiterung, unzureichender Offenbarung

und mangelnder erfinderischer Tatigkeit. Daritber hinaus



VI.

VII.

VIIT.
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wurden Einwdnde wegen mangelnder Klarheit gegen die
angepasste Beschreibung vorgebracht, und eine neue

Entgegenhaltung (D52) eingereicht.

Die Beschwerdefihrerin I reichte in Antwort auf die
Beschwerdebegrindung der Beschwerdefihrerin II neue
Hilfsantrdage ein, unter anderem 3 und 3A, die die zuvor
eingereichten Hilfsantrige ersetzten. Zudem wurden

geanderte Beschreibungsseiten 26 und 42 eingereicht.

In Antwort auf die Beschwerdebegriindung erhob die
Beschwerdefihrerin II dieselben Einwande wegen
unzulassiger Erweiterung und unzureichender
Offenbarung, die gegen Hilfsantrag 1 vorgebracht
wurden, auch gegen den Hauptantrag. Dariiber hinaus
wurden weitere Einwdnde unter mangelnder erfinderischer
Tatigkeit gegen den Hauptantrag vorgebracht. Des
Weiteren wurde die Zulédssigkeit samtlicher Hilfsantrage
die von der Beschwerdefihrerin I mit ihrer
Beschwerdebegriindung eingereicht wurden angegriffen,

sowie deren Gewahrbarkeit.

Die Parteien wurden in einer Mitteilung gemaRB
Artikel 15 (1) VOBK lber die vorlaufige Meinung der

Kammer informiert.

In Antwort darauf brachte die Beschwerdefihrerin II
Argumente gegen die Zulassung von unter anderem den
Hilfsantragen 3 und 3A vor. Weitere Einwdnde unter
unzuldssiger Erweiterung und mangelnder erfinderischer
Tatigkeit wurden gegen Anspruch 8 des Hauptantrags
sowie der Hilfsantrdge vorgebracht. Gegen die
Hilfsantrdage 3 und 3A wurden neue Einwande unter
unzulassiger Erweiterung, Erweiterung des beanspruchten

Schutzumfangs, mangelnder Klarheit sowie unzureichender
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Offenbarung eingereicht. Dartber hinaus wurden neue

Entgegenhaltungen (D53 und D54) eingereicht.

In Antwort darauf wurden von der Beschwerdefihrerin I
die Hilfsantrage 3B, 3C und 3D eingereicht, sowie

weitere Entgegenhaltungen.

Die mundliche Verhandlung fand am 1. Juni 2022 in Form
einer Videokonferenz statt. Die Beschwerdefihrerin I
nahm in der Verhandlung alle eingereichten Hilfsantréage
zurick, mit Ausnahme der Hilfsantradge 3, 3A, 3B, 3C und
3D.

Anspruch 8 wie erteilt (Hauptantrag) lautet wie folgt:

"8. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der

allgemeinen Formel I

0
i CH, /CH, CH, (1)
~CcH=CH CH,
i p

in transgenen nichthumanen Organismen mit einem Gehalt
von mindestens 1 Gew.-% dieser Verbindungen bezogen auf
den Gesamtlipidgehalt des transgenen nichthumanen
Organismus, dadurch gekennzeichnet, dass es folgende

Verfahrensschritte umfasst:

a) Einbringen mindestens einer Nukleinsdure mit
einer Sequenz in den Organismus, welche fiir eine

A6-Desaturase-Aktivitat kodiert, und

b) Einbringen mindestens einer Nukleinsdure mit
einer Sequenz in den Organismus, welche fiir eine A6

-Elongase-Aktivitat kodiert, und
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c) Einbringen mindestens einer Nukleinsdure mit
einer Sequenz in den Organismus, welche fir eine

A5-Desaturase-Aktivitat kodiert, und

d) Einbringen mindestens einer Nukleinsdure mit
einer Sequenz in den Organismus, welche fir eine

A5-Elongase-Aktivitat kodiert, und

e) Einbringen mindestens einer Nukleinsdure mit
einer Sequenz in den Organismus, welche fir eine

Ad-Desaturase-Aktivitat kodiert, und

wobel die Variablen und Substituenten in der Formel I

die folgende Bedeutung haben:

Rl = Hydroxyl-, CoenzymA-(Thiocester), Lyso-
Phosphatidylcholin-, Lyso-Phosphatidylethanolamin-,
Lyso-Phosphatidylglycerol-, Lyso-
Diphosphatidylglycerol-, LysoPhosphatidylserin-,
Lyso-Phosphatidylinositol-, Sphingobase-, oder

einen Rest der allgemeinen Formel II

Hz(i}—O—Rz
HC—O0—R® ()

R° = Wasserstoff-, Lyso-Phosphatidylcholin-, Lyso-
Phosphatidylethanolamin-, Lyso-
Phosphatidylglycerol-, Lyso-
Diphosphatidylglycerol-, Lyso-Phosphatidylserin-,
Lyso-Phosphalidylinositol- oder gesattigtes oder
ungesattigtes Cp-Cyg—-Alkylcarbonyl-,
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R = Wasserstoff-, gesattigtes oder ungesattigtes
Co-Cpyg-Alkylcarbonyl-, oder R? oder R3 unabhangig

voneinander einen Rest der allgemeinen Formel Ia:

O
CH, _CH, CH, (1a)
T~CH=CH CH,

n=2, 3, 4,5, 6, 7 oder 9, m =2, 3, 4, 5 oder 6 und
p = 0 oder 3, wobei die Nukleinsdure mit einer Sequenz,
die fir das Polypeptid mit A6-Elongaseaktivitat

kodiert, ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus:

a) Nukleinsdure mit den in SEQ ID NO: 69 oder SEQ
ID NO: 111 dargestellten Sequenzen, oder

b) Nukleinsaurenn, die sich als Ergebnis des
degenerierten genetischen Codes von den in SEQ ID
NO: 70 oder SEQ ID NO: 112 dargestellten
Aminosduresequenzen ableiten lassen, oder

c) Derivate der in SEQ ID NO: 69 oder SEQ ID NO:
111 dargestellten Nukleinsauresequenzen, die fir
Polypeptide mit mindestens 40% Identitat auf
Aminosdureebene mit SEQ ID NO: 70 oder SEQ ID NO:
112 kodieren und eine A6-Elongaseaktivitat

aufweisen".

Die Anspriiche 1 und 8 von Hilfsantrag 3 lauten wie
folgt:

"l. Isolierte Nukleinsdure mit einer Sequenz, die fir

ein Polypeptid mit A6-Elongaseaktivitat kodiert, mit

a) Nukleinsduren mit den in SEQ ID NO: 69 oder SEQ ID
NO: 111 dargestellten Sequenzen,
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b) Nukleinsauren, die sich als Ergebnis des
degenerierten genetischen Codes von den in SEQ ID NO:
70 oder SEQ ID NO: 112 dargestellten

Aminosduresequenzen ableiten lassen, oder

c) Derivate der in SEQ ID NO: 69 oder SEQ ID NO: 111
dargestellten Nukleinsauresequenzen, die fur
Polypeptide mit mindestens 60% Identitat auf
Aminosdureebene mit SEQ ID NO: 70 oder SEQ ID NO: 112

kodieren und eine A6-Elongaseaktivitat aufweisen.

8. Verfahren zur Herstellung der Verbindungen
Docosahexaensaure (DHA) und Eisosapentaensaure (EPA) in
transgenen Organismen mit einem Gehalt von mindestens 1
Gew.-% dieser Verbindungen bezogen auf den
Gesamtlipidgehalt des transgenen Organismus, dadurch
gekennzeichnet, dass es folgende Verfahrensschritte

umfasst:

a) Einbringen und exprimieren mindestens einer
Nukleinsdure mit einer Sequenz in den Organismus,

welche fiir eine A6-Desaturase-Aktivitat kodiert, und

b) Einbringen und exprimieren mindestens einer
Nukleinsdure mit einer Sequenz in den Organismus,

welche fir eine A6-Elongase-Aktivitat kodiert, und

c) Einbringen und exprimieren mindestens einer
Nukleinsdure mit einer Sequenz in den Organismus,

welche fir eine A5-Desaturase-Aktivitat kodiert, und

d) Einbringen und exprimieren mindestens einer
Nukleinsdure mit einer Sequenz in den Organismus,

welche fir eine A5-Elongase-Aktivitat kodiert, und
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e) Einbringen und exprimieren mindestens einer
Nukleinsdure mit einer Sequenz in den Organismus,

welche fiir eine A4-Desaturase-Aktivitat kodiert, und

wobei die Nukleinsdure mit einer Sequenz, die fur die
Polypeptide mit A6-Elongaseaktivitat kodiert,

ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus:

a) Nukleinsduren mit den in SEQ ID NO: 69 oder SEQ ID
NO: 111 dargestellten Sequenzen, oder

b) Nukleinsaurenn, die sich als Ergebnis des
degenerierten genetischen Codes von den in SEQ ID NO:
70 oder SEQ ID NO: 112 dargestellten

Aminosduresequenzen ableiten lassen, oder

c) Derivate der in SEQ ID NO: 69 oder SEQ ID NO: 111
dargestellten Nukleinsauresequenzen, die flr
Polypeptide mit mindestens 40% Identitat auf
Aminosaureebene mit SEQ ID NO: 70 oder SEQ ID NO: 112

kodieren und eine A6-Elongaseaktivitat aufweisen,

wobeil der transgene Organismus ein transgener

Mikroorganismus oder eine transgene Pflanze ist".
Hilfsantrag 3A unterscheidet sich von Hilfsantrag 3 nur
dadurch, dass in Anspruch 8 das Merkmal "40% Identitdt"

durch "50% Identitdt" ersetzt wurde.

Die folgenden Entgegenhaltungen werden in dieser

Entscheidung genannt:

D11: Drexler H. et al., Journal of Plant Physiology,
2003, Bd. 160, 779-802;

D13: Domergue F. et al., Journal of Biological
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D15:

Dl6:

D17:

D18:

D30:

D31:

D43:

D44 :

D50:

D51:
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Chemistry, 30. Juni 2003, Bd. 273(37),
35115-35126;

Domergue F. et al., European Journal of
Biochemistry, 2002, Bd. 269(16), 4105-4113;

WO 02/090493 (verdoffentlicht 14. November 2002);

Zank T. K. et al., Biochemical Society
Transactions, 2000, Bd. 28(6), 654-658;

Zank T. K. et al., The Plant Journal, 1 August
2002, Bd. 31(3), 255-268;

WO 2001/59128 (verdffentlicht 16. August 2001);

Parker-Barnes J. M. et al., PNAS, 2000, Bd.
97(15), 8184-8289;

Beaudoin F. et al., Biochemical Society
Transactions, 2000, Bd. 28, 661-663;

Sequenz "Alignment" der A-6-Elongasen "PSEL1"
(Datenbank Nummer AF428243.1) aus Physcomitrella
patens und SEQ ID NO: 70 aus Anspruch 8 des

Patents;

GenBank Eintrag der NCBI Webseite, No.
AF428243, Version AF428243.1, 12. September 2002;

Erklédrung von Dr Surinder Singh datiert vom
27. November 2017, mit Anhdngen A, B and C;

Diedrich, M., and Henschel, K.P., Die Nahrung,
1990, Bd. 34(10), 935-943;
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D52: Aktualisierte Tabelle mit 70 Fettsduren, die von
der allgemeinen Formel I aus Anspruch 8 des

angegriffenen Patents umfasst sind;

D53: Hoffmann, M. et al., Journal of Biological
Chemistry, 2008, Bd. 283(33): 22352-22362;

D54: Eingabe der Beschwerdefiithrerin I vom 23 August
2017 in einem anderen Beschwerdeverfahren gegen
das Europadische Patent EP 1756280.

Die fir die Entscheidung relevanten Argumente der

Beschwerdefiithrerin I lauten wie folgt:

Hauptantrag (Anspriliche wie erteilt)

Unzuldssige Erweiterung - Anspruch 8

Eine Basis fir das Verfahren von Anspruch 8 finde sich
in den urspringlich eingereichten Ansprichen 1 und 2,

sowie auf Seite 45, Zeilen 9 bis 21 der Stammanmeldung.

Anspruch 1 wie urspringlich eingereicht offenbare ein
Verfahren, das zur Herstellung von Verbindungen der
allgemeinen Formel I in einer definierten Mindestmenge
mindestens funf Enzyme verwende (Schritte a) bis e)).
In den Verfahrensschritten a) und b) seien jeweils zwei
Enzyme genannt, von denen nur mindestens eines in Form
seiner Nukleinsduresequenz in den transgenen Organismus
eingebracht werde. Damit offenbare dieser Anspruch in
den Verfahrensschritten a) bis e) das Einbringen von
vier Kombinationen von Nukleinsaduresequenzen die fir
Enzyme mit einer definierten Aktivitat kodieren. Jede
dieser Kombinationen sei in individualisierter Form fir
die Herstellung der beanspruchten Verbindungen
offenbart.
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Der urspringlich eingereichte Anspruch 1 verlange
nicht, dass alle Verbindungen der allgemeinen Formel I
mit dem beanspruchten Verfahren herstellbar seien,
sondern nur, dass der Gesamtgehalt aller Verbindungen
die unter die allgemeine Formel I fallen mindestens 1
Gewichtsprozent erreichen misse, bezogen auf den
Gesamtlipidgehalt des transgenen Organismus. Des
Weiteren umfasse dieser Anspruch nicht die Herstellung
von 1 Gewichtsprozent jeder einzelnen der unter

Formel I fallenden Verbindungen, sondern verlange, dass
eine Mischung dieser Verbindungen in der gewiinschten
Menge herstellbar sei. Dies resultiere aus dem
allgemeinen Fachwissen der Fachperson, die den Anspruch
interpretiere und wisse welche Enzyme und
Biosynthesewege flur die Herstellung von Verbindungen
der allgemeinen Formel I bendtigt werde (siehe

Abbildung 1 der Stammanmeldung).

Anspruch 8 wie erteilt unterscheide sich von Anspruch 1
wie urspringlich eingereicht nur dadurch, dass durch
die Streichung der A9-Elongase in Schritt a) sowie der
A8-Desaturase in Schritt b), drei der vier verwendeten
Kombinationen aus mindestens finf Enzymen gestrichen
wurden. Dies gehe allerdings nicht tUber die Offenbarung
der Stammanmeldung hinaus, da Anspruch 1 wie
urspringlich eingereicht jede dieser vier Kombinationen
in individualisierter Form fir die Herstellung der
beanspruchten Verbindungen offenbare, und somit direkt

und eindeutig auch die Kombination von Anspruch 8.

Die Verwendung der A6-Desaturase und der A6-Elongase in
Kombination sei auf der Seite 29, Zeilen 11 bis 17 der

Stammanmeldung gezeigt.
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Zulassung der mit der Beschwerdeerwiderung
eingereichten Hilfsantrdge 3 und 3A zum
Beschwerdeverfahren, sowie von Einwdnden, Argumenten
und Bewelismitteln der Beschwerdefiihrerin II gegen diese

Hilfsantridge

Die Hilfsantrage 3 und 3A seien in Erwiderung auf die
Beschwerdebegriindung der Beschwerdefiihrerin IT
eingereicht worden und somit nicht verspédtet. Dariber
hinaus habe die Beschwerdefithrerin II ihre Einwande
gegeniber der Streichung der A9-Elongase in Schritt a)
sowie der A8-Desaturase in Schritt b) wvon Anspruch 8
wie erteilt unter unzulassiger Erweiterung wahrend des
Einspruchsverfahrens laufend geandert. Die
Einspruchsschrift erwahne unter Punkt 5.1.2 lediglich,
dass die Streichung dieser beiden Enzyme eine
unzuldssige Auswahl eines Teils des Biosyntheseweges
darstelle, jedoch sei die allgemeine Formel I nicht
erwahnt. Das entscheidende Argument, dass die Anmeldung
wie eingereicht keine Offenbarung fir die Verwendung
der genannten Enzymkombination in Anspruch 8 wie
erteilt enthalte, sei erst in der letzten Eingabe der
Beschwerdefihrerin II vor der mindlichen Verhandlung im
Einspruchsverfahren vorgebracht worden. Dieses Argument
sel somit selbst verspatetet. Die Einspruchsabteilung
sei in der Verhandlung der Auffassung der
Beschwerdefiithrerin I gefolgt, sodass keine Veranlassung
bestanden habe, die Hilfsantradge 3 und 3A friher
einzureichen. Fir die Beschwerdefiihrerin I sei nicht
vorhersehbar gewesen, dass dieses spate Argument
erfolgreich sei, sonst hatte sie friher darauf
reagiert. Die Hilfsantrdge 3 und 3A seien somit nicht

verspatet und zuzulassen.

Die Beschwerdefiihrerin II reichte erst drei Wochen vor

dem angesetzten Verhandlungstermin im
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Beschwerdeverfahren erstmalig Einwdnde, und Argumente
unter unzureichender Erweiterung, Erweiterung des
Schutzumfangs, mangelnder Klarheit, sowie ausreichender
Offenbarung gegeniiber den Hilfsantrdgen 3 und 3A ein.
Des Weiteren seien neue Entgegenhaltungen (D53 und D54)
eingereicht worden. Dies stelle eine Anderung des
Beschwerdevorbringens der Beschwerdefilthrerin II zu
einem sehr spaten Zeitpunkt des Verfahrens dar. Zudem
habe die Beschwerdefihrerin II der Beschwerdefihrerin I
diese Eingabe nicht direkt zugestellt, sodass ihr nur
zehn Tage bis zum Verhandlungstermin geblieben seien,
um darauf zu reagieren. Dies erklare die Einreichung
der Hilfsantrage 3B, 3C und 3D erst am Tag vor der
mundlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren. Es gebe
keine auBergewdhnlichen Umstande die diese spate
Eingabe rechtfertigen, da die Hilfsantradge 3 und 3A der
Beschwerdefilhrerin II seit dreieinhalb Jahren bekannt
seien, weil diese bereits in Erwiderung auf ihre

Beschwerdebegriindung eingereicht wurden.

Hilfsantrag 3

Erfinderische Tdtigkeit - Anspruch 8

Die Entgegenhaltung D11 stelle nicht den nachsten Stand
der Technik dar. Diese Entgegenhaltung offenbare die
Herstellung von Fettsduren in genetisch veranderten
Olfruchtpflanzen. Dazu seien verschiedene Enzyme aus
unterschiedlichen Enzymklassen genannt, allerdings
seien Elongasen und Desaturasen, im Gegensatz zu
Anspruch 8, nicht besonders hervorgehoben. Die
Abbildung 2 auf Seite 783 nenne, zum Beispiel, 18
unterschiedliche Enzymklassen. Diese Entgegenhaltung
konzentriere sich nicht auf die Herstellung von PUFAs,
sondern beschreibe auch die Herstellung verschiedener

Ole, Wachse und Fetts&duren. Selbst fiir die Herstellung
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von PUFAs offenbare diese Entgegenhaltung in Abbildung
6 auf der Seite 795 nicht einen einzigen Syntheseweg,
sondern drei. Daneben seien viele Organismen als
Bezugsquellen fiir Gene genannt, die die bendtigten
Enzyme kodieren. Ein Hinweis auf die Verwendung einer
A-6-Elongase aus Physcomitrella patens (P. patens) sei
in der Entgegenhaltung D11 jedoch nicht enthalten.
Somit hétte die Fachperson eine vielfache Auswahl
treffen missen, um zur Herstellung der beiden PUFAs mit
den in Anspruch 8 genannten Enzymen zu gelangen. Damit
hatte die Fachperson ausgehend von dieser
Entgegenhaltung zwar die beanspruchte Auswahl treffen
kénnen, allerdings gebe es keine Hinweise die sie
veranlasst hatte dies auch zu tun. Eine weitere
Schwierigkeit sei gewesen, dass die Entgegenhaltung D11
die Nukleinsauresequenzen fir die bendtigten Enzyme,
insbesondere der A-6-Elongase, nicht offenbare. Auch
die Entgegenhaltung D16, die in D11 zitiert sei,
offenbare keine Nukleinsduresequenz dieses Enzyms. Im
Material und Methoden Teil auf Seite 657, Spalte 1 der
Entgegenhaltung D16 sei nur eine P. patens EST
Datenbank genannt, jedoch ohne den Namen der Datenbank
bzw. die verwendeten Primer zu offenbaren. Die
Fachperson wisse somit nicht, ob diese Datenbank
existiere, bzw. misse ein Forschungsprojekt starten, um
das Gen aus P. patens zu isolieren. Da dies zu
arbeitsaufwendig gewesen sei, hatte die Fachperson
einen anderen Weg gewahlt. Die Entgegenhaltung D11
nenne neben P. patens, auch Mortierella alpina (M.
alpina, siehe Entgegenhaltung D30, Abbildung 2) und
Caenorhabditis elegans (C. elegans, siehe
Entgegenhaltung D31, Abbildung 1) als Bezugsquellen fir
ein A-6-Elongase Gen. Im Gegensatz zu D16, sei in den
Entgegenhaltungen D30 in Abbildung 2, und in D31 in
Abbildung 1 die entsprechende Nukleinsduresequenz fir

eine A-6-Elongase offenbart.
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Hilfsantrag 3A

Unzuldssige Erweiterung - - Anspriiche 1 und 8

Die Kombination der Merkmale von Anspruch 1 c¢) und 8 c)
seien im wesentlichen auf der Seite 45, Zeilen 9, 10,
17 bis 21 der Stammanmeldung offenbart. Des Weiteren
offenbare die Seite 31, Absatz 2 der Stammanmeldung,
dass die Derivate flr Proteine kodieren, die eine
enzymatische Aktivitdt besitzen. Dies sei auch auf der
Seite 50, in den Zeilen 36 bis 38 gezeigt. Bevorzugte
Mindestsequenzidentitaten von 50% und 60% seien auf
Seite 50, in den Zeilen 40 bis 42 der Stammanmeldung

genannt.

Eine Basis fir den Austausch der Begriffe "ausgewdhlt
aus der Gruppe" durch "mit" in Anspruch 1 a) finde sich
auf der Seite 1, Zeilen 30 bis 35, Seite 32, Zeilen 24
und 25, und der Seite 53 in den Zeilen 28 bis 32 der

Stammanmeldung, sowie in Anspruch 19 wie eingereicht.

Unzureichende Offenbarung - Anspruch 8

Anspruch 8 sei auf ein Verfahren gerichtet, das die
Herstellung der Verbindungen EPA und DHA mit einem
Gehalt von mindestens 1 Gew.-% dieser Verbindungen
bezogen auf den Gesamtlipidgehalt des Wirtsorganismus
verlange. Dies bedeute, der Anspruch sei auf die
Herstellung einer Mischung dieser beiden Verbindungen
gerichtet, deren Gesamtgehalt mindestens 1 Gew.-%
erreichen miisse. Der Anspruch verlange nicht, dass jede
der beiden PUFAs alleine in der geforderten
Mindestmenge herzustellen sei. Die in Anspruch 8
genannten Enzyme seien in dem Biosyntheseweg der

Abbildung 1B gezeigt, der zur Synthese von EPA und DHA
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fiihre. Damit sei das beanspruchte Verfahren ausfihrbar.
Die A-6-Elongase von SEQ ID NO: 70 sei in Hefe
exprimiert und funktional charakterisiert worden (siehe
Beispiele 17, 18, 45 und 46 der Stammanmeldung). Die
anderen Enzyme seien in den Beispielen 28 bis 32 auf
ihre Aktivitat getestet worden. Des Weiteren zeige das
Beispiel 8 die Herstellung von EPA und DHA, wahrend
Beispiel 32 die Herstellung von EPA zeige. Die
Beispiele 8 und 32 zeigen somit, dass der in Abbildung
1 offenbarte Biosyntheseweg rekombinant nachgebildet
werden konne. Da EPA und DHA keine PUFAs mit ungerader
Anzahl, sondern gerader Anzahl an Kohlenstoffatomen
seien, treffe die Argumentation der Beschwerdefiihrerin

IT fir das beanspruchte Verfahren nicht zu.

Erfinderische Tdtigkeit - Anspruch 8

Das Verfahren von Anspruch 8 sei nicht durch die
Kombination der Lehre der Entgegenhaltungen von D11 und
D18 nahegelegt. Anspruch 8 verlange, dass mindestens
die finf genannten Gene exprimiert werden, was dazu
fiihre, dass DHA und EPA in den genannten transgenen
Organismen hergestellt werden. Bei einer technisch
sinnvollen Auslegung des beanspruchten Verfahrens, sei
eine Zuflitterung von Vorstufen auszuschlieRen. Diese
sei auch aus Kostengriinden zu unterlassen (siehe

Patent, Absatz [0073]).

Die A-6-Elongase stelle enzymatisch eine Vorstufe fir
die Herstellung von DHA und EPA her (siehe Abbildung 1
des Patents). Weder die Entgegenhaltung D11 noch D18
offenbarten Sequenzen, die zu 50% identisch zu den
beanspruchten Sequenzen seien. Daher gelange die
Fachperson selbst bei einer Kombination beider
Entgegenhaltungen nicht automatisch zum beanspruchten

Verfahren. Stattdessen miisse die Fachperson ein eigenes
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Forschungsprojekt starten, um zu diesen Sequenzen zu
gelangen. Die Entgegenhaltung D18 offenbare vier A-6-
Elongasen (siehe Anspruch 2), wovon nur die SEQ ID NO:
1 aus P. patens stamme, und 45% Sequenzidentitat zu den
Sequenzen aus Anspruch 8 aufweise. Alle anderen wiesen
eine geringere Sequenzidentitat auf. Des Weiteren nenne
Anspruch 3 zwar Algen, allerdings gebe es mindestens
10000 verschiedene Algenarten. O. tauri, die zu den
Grinalgen gehdre, sei nicht genannt, und es gebe auch
keine Hinweise in D18, warum die Fachperson gerade in
Grinalgen, geschweige denn in O. tauri, nach einer A-6-
Elongase gesucht hatte. Es gebe auch keine Hinweise in
der zitierten Literatur darauf, dass Grinalgen PUFAs
herstellen. Diese Situation sei somit mit der in der
Entscheidung T 985/11 behandelten Situation
vergleichbar, da es keine Zweifel gebe, dass die
Fachperson homologe Sequenzen finden kodnne, jedoch
nicht wisse, wo sie danach suchen solle. Keine der
verfigbaren Entgegenhaltungen zeige, dass es der
Fachperson zum relevanten Anmeldetag bekannt gewesen
sei, dass Grlinalgen PUFAs herstellen kdnnen. Aus diesem
Grund seien auf der Seite 29, Zeilen 23 bis 26 der
Entgegenhaltung D18 auch nur Moose, wie P. patens, oder
Pilze genannt. Die Fachperson hatte somit keine
Hinweise in Grunalgen nach einer A-6-Elongase zu
suchen. Wenn es solche Hinweise gab, dann nur fir

andere Moose oder damit verwandte Arten.

Die fiur die Entscheidung relevanten Argumente der

Beschwerdefihrerin II lauten wie folgt:

Hauptantrag (Anspriliche wie erteilt)

Unzuldssige Erweiterung - Anspruch 8
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Die Stammanmeldung enthalte keine direkte und
eindeutige Offenbarung fir die Streichung der A-9-
Elongase in Schritt a) von Anspruch 8, und die
Streichung der A-8-Desaturase in Schritt b) wvon
Anspruch 8. Dies sei bereits in der Entscheidung

T 1773/18 festgestellt worden, die einen fast

identischen Sachverhalt prife.

Zulassung der mit der Beschwerdeerwiderung
eingereichten Hilfsantrdge 3 und 3A zum
Beschwerdeverfahren, sowie von Einwdnden, Argumenten
und Bewelismitteln der Beschwerdefiihrerin II gegenliber

diesen Hilfsantrdgen

Die Grinde warum die Beschwerdefihrerin I die
Hilfsantrdge 3 und 3A nicht bereits im
erstinstanzlichen Verfahren eingereicht habe, seien
erstmalig in der miindlichen Verhandlung vorgetragen
worden. Damit seien diese Argumente neu im Verfahren,
stellen eine Anderung des Beschwerdevorbringens der
Beschwerdefiihrerin I dar, und seien nicht zuzulassen.
Zum Zeitpunkt der Einreichung der Hilfsantrdge 3 und 3A
im Beschwerdeverfahren sei von der Beschwerdefithrerin I
lediglich angegeben worden, dass diese Antrage eine
Antwort auf eine neue Auslegung von Anspruch 8 der
Beschwerdefihrerin II unter unzureichender Offenbarung
darstelle, die erst mit deren Beschwerdebegrindung
eingereicht worden sei. Des Weiteren sei angefihrt
worden, dass diese beiden Antrage auf Argumente
eingehen, die von der Beschwerdefihrerin II im Lichte
der Entgegenhaltungen D50 und D51 erst nach Ablauf der
Einspruchsfrist vorgebracht worden seien. Dies treffe
jedoch nicht zu. Die Einspruchsabteilung habe die
entsprechende Auslegung von Anspruch 8 bereits in ihrer
vorlaufigen Meinung, die der Ladung beigefigt war,

kommentiert. Daneben seien die beiden Entgegenhaltungen
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D50 und D51 bereits innerhalb der Frist nach Regel 116
EPU eingereicht worden. Somit seien die Hilfsantrage 3
und 3A nicht zuzulassen, da sie bereits im

Einspruchsverfahren hatten eingereicht werden miussen.

Die Eingaben der Beschwerdefihrerin II vom 1. Mai 2022
seien nicht friher eingereicht worden, weil die
Begrindung der Beschwerdefiithrerin I fir die Einreichung
der Hilfsantrdge 3 und 3A prima facie nicht iUberzeugend
gewesen sei. Selbst die Kammer duRerte in ihrer
vorldufigen Meinung Zweifel iUber die Zulassung dieser
beiden Antrage. Des Weiteren bestehe flir die Kammer ex
officio die Pflicht, Anderungen in den Anspriichen auf
die Erfordernisse des EPU zu priifen (siehe G 9/91,
Punkt 19 der Entscheidungsgriinde, T 1430/05, Punkt 1
der Entscheidungsgriinde) . Dariber hinaus stelle die
Eingabe vom 1. Mai 2022 eine Antwort auf die vorldufige
Meinung der Kammer dar, die andeute, dass die
Hilfsantrdage 3 und 3A die Erfordernisse der Artikel

76 (1) und 123 (2) EPU erfiillen. Artikel 84 EPU sei in

dieser Mitteilung jedoch nicht erwdhnt worden.

Die Einwdnde unter Artikel 123 (2) und (3) EPU
gegeniber der allgemeinen Formel I seien dariber hinaus
nicht neu im Verfahren, da sie bereits in der
Einspruchsschrift vorgebracht worden seien (siehe Seite
15) . Der Einwand unter Artikel 84 EPU gegeniber
Anspruch 11 von Hilfsantrag 3 und 3A sei prima facie
ersichtlich. Alle Einwande unter den Artikeln 123 (2),
(3) und 84 EPU seien des Weiteren nicht komplex und

daher ins Verfahren zuzulassen.

Hilfsantrag 3

Erfinderische Tdtigkeit - Anspruch 8
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Die Entgegenhaltung D11 stelle den nachsten Stand der
Technik dar. Es ziele auf die L&sung desselben
technischen Problems (rekombinante Herstellung der
PUFAs DHA und EPA), beschreibe die PUFA Biosynthese, d.
h. ihre Herstellung, nenne Grinde fir ihre rekombinante
Herstellung in Pflanzen, nenne die finf dafir
bendtigten Enzyme, einschlieBlich der Organismen die
Gene fir diese Enzyme enthalten. Elongasen und
Desaturasen seien bereits als Schlagworte in der
Zusammenfassung der Entgegenhaltung D11 genannt (siehe
Seite 779, Abbildung 6, Seiten 794 bis 796). Die
Entgegenhaltung D11 nenne des Weiteren mit Verweis auf
die Entgegenhaltung D16 explizit P. patens als
Bezugsquelle fir ein A-6-Elongase Gen. Dieses Gen sei
zu 45% identisch mit der Nukleinsduresequenz die in
Anspruch 8 genannt sei (siehe Entgegenhaltung D43). Die
fuinf in Anspruch 8 genannten Enzyme seien in der
Entgegenhaltung D11 ausdricklich genannt und stellen
damit fir die Fachperson einen Hinweis fir ihre
Verwendung dar (siehe Absatz der die Seiten 794 und 795
verbindet, und Seite 795, Spalte 1, Absatz 2). Die
Verwendung der unterschiedlichen A-6-Elongase sei mit
keinem technischen Effekt verbunden.

Die zu losende Aufgabe des beanspruchten Verfahrens sei
die Bereitstellung eines alternativen Verfahrens zur
Herstellung von EPA und DHA.

Das Verfahren von Anspruch 8 sei durch die Lehre der
Entgegenhaltung von D11 alleine, oder in Kombination
mit der Lehre der Entgegenhaltung D16 der Fachperson
nahegelegt. Da die Entgegenhaltung D11 bereits auf die
Entgegenhaltung D16 verweise, die als einziges Enzym
eine A-6-Elongase aus P. patens nenne, seil dieses Enzym
in der Entgegenhaltung D11 offenbart. Dariber hinaus
seil dieses Enzym das einzige gewesen, das am relevanten
Anmeldetag zusammen mit anderen Enzymen des

Biosynthesewegs exprimiert und enzymatisch
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charakterisiert worden sei (siehe Entgegenhaltungen D13
bis D17). Damit stelle die A-6-Elongase aus P. patens
das Enzym der Wahl dar. Auch wenn die Entgegenhaltung
D16 die Nukleinsduresequenz dieses Enzyms nicht nenne,
sel diese am Anmeldetag der Fachperson bekannt gewesen

(siehe Entgegenhaltungen D17 und D44).

Hilfsantrag 3A

Unzuldssige Erweiterung - Anspriiche 1 und 8

Die Kombination der Merkmale "Derivate der in SEQ ID
NO:69", "mindestens 60% Identitdt", und "A6-
Elongaseaktivitdt" in Anspruch 1c) und die Kombination
der Merkmale "Derivate der in SEQ ID NO:69",
"mindestens 50% Identitdt", und "A6-Elongaseaktivitdt"
in Anspruch 8c) stelle eine Auswahl aus drei Listen
dar, die keine Stitzung in der Stammanmeldung besitze.
Wahrend die Stammanmeldung offenbare, dass die SEQ ID
NO:69 ein Protein der SEQ ID NO:70 kodiere, welches A6-
Elongaseaktivitat besitze, treffe dies nicht fir die

Derivate dieser Sequenzen zu.

Des Weiteren stelle der Austausch des Begriffs
"ausgewdhlt aus der Gruppe" aus Anspruch 21 wie
eingereicht durch "mit" in Anspruch 1 a) eine
unzuldssige Erweiterung dar. Wahrend "mit" offen sei
und damit das Vorhandensein weiterer Sequenzelemente in
den Sequenzen von Anspruch 1 einschlieBe, bedeute
"ausgewdhlt aus der Gruppe" in Anspruch 21 wie
eingereicht, dass der beanspruchte Gegenstand auf die
drei genannten Sequenzalternativen a) bis c) beschrankt
sei, d. h. dass keine weiteren Sequenzelemente
enthalte. Obwohl die Offenbarungen auf Seite 1, Zeilen
30 bis 35, Seite 32, Zeilen 24 und 25 und Seite 53,

Zeilen 28 bis 32 der Stammanmeldung das Vorhandensein
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weilterer Sequenzen einschlielle, seien diese Passagen
nicht auf die beanspruchten Sequenzen gerichtet,

sondern bezdgen sich auf Sequenzen im Allgemeinen.

Unzureichende Offenbarung - Anspruch 8

Das Streitpatent enthalte kein Beispiel, das ein
Verfahren gemadB Anspruch 8 zeige. Die Beispiele 8 und
32 zeigen nur die Expression von 3 Enzymen, von denen
keines eine A-6-Elongase der SEQ ID NO: 70 sei.
Entgegenhaltung D52 zeige, dass in den Beispielen der
Stammanmeldung 12 PUFA-Verbindungen hergestellt worden
seien, allerdings keine mit dem Verfahren von Anspruch
8, d. h. einer Kombination von mindestens 5 Enzymen.
Dies sei auch nicht in Beispiel 47 der Stammanmeldung
gezeigt, welches nur die funktionelle Charakterisierung

der beanspruchten A-6-Elongase alleine zeige.

Die etablierte Rechtsprechung verlange, dass ein
Anspruch im wesentlichen Uber seine gesamte Breite
ausfihrbar sein misse. Anspruch 8 verlange, dass jede
einzelne der beiden PUFAs DHA und EPA alleine oder in
einer Mischung in der geforderten Mindestmenge von 1
Gew.-% relativ zur Gesamtlipidmenge des Wirtsorganismus
hergestellt werde. Diese Anspruchsauslegung sei von der
Beschreibung der Stammanmeldung gestitzt die offenbare,
dass die "hergestellten Fettsduren kénnen als einziges
Produkt im Verfahren hergestellt werden oder in einem
Fettsduregemisch vorliegen" (siehe Seite 10, Zeilen 15
und 16), oder "als "Reinprodukte" oder aber vorteilhaft
in Form von Mischungen verschiedener Fettsduren"
vorliegen (siehe Seite 15, Zeilen 4 und 5). Die
Entgegenhaltung D50 offenbare, dass PUFAs in Pflanzen
nicht universell herstellbar seien. Die Entgegenhaltung
D51 zeige, dass in Pflanzen nur PUFAs mit ungerader

Anzahl an Kohlenstoffatomen vorkommen, die nicht unter
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den Anspruch fallen. Die Beweislast liege bei der
Beschwerdefihrerin I, da die Entgegenhaltungen D50 bis
D52 ausreichende Zweifel sden, dass das Verfahren von
Anspruch 8 iUber die gesamte Breite des Anspruchs
ausfihrbar sei. Die von der Einspruchsabteilung
zitierte Entscheidung T 292/85 sei fiir den vorliegenden
Fall nicht anwendbar, da diese die ausreichende
Offenbarung von funktional definierten technischen
Merkmale behandle, die PUFAs von Anspruch 8 jedoch
strukturell definiert seien. Die Mehrzahl der
Verbindungen, die unter den Anspruch fallen, seien
nicht herstellbar, da die Enzyme fir ihre Herstellung

nicht bekannt seien.
Erfinderische Tdtigkeit - Anspruch 8

Die Entgegenhaltung D11 bleibe der nédchstliegende Stand
der Technik. Das Verfahren der Ausfihrungsform von
Anspruch 8 c) unterscheide sich nur dadurch, dass die
Derivate zu mindestens 50% identisch seien zu der
genannten A-6-Elongase aus O. tauri, wahrend die A-6-
Elongase aus P. patens nur zu 45% identisch sei. Da
dieser Unterschied keinen technischen Effekt bewirke,
sel das zu lOsende technische Problem das gleiche wie

in Hilfsantrag 3.

Die Verwendung eines Derivats das zu mindestens 50%
identisch sei zu den in Anspruch 8 c) genannten A-6-
Elongasen sei jedoch, in Analogie zur Entscheidung

T 285/91, nicht bei der Bewertung der erfinderischen
Tatigkeit zu bericksichtigen. Das Verfahren von
Anspruch 8 sei nicht auf einen linearen Biosynthesewegq,
wie in Abbildung 1 gezeigt, beschrédnkt. Der Anspruch
verlange nicht, dass EPA und DHA aus o-Linolensdure

(ALA: 18:3 A9,12,15) 41¢ Ausgangsprodukt mit Hilfe der
A-6-Elongase hergestellt werden. Vielmehr offenbare die



- 23 - T 1767/18

Stammanmeldung, dass dieses Enzym durch die externe
Zugabe von Vorlaufersubstanzen umgangen werden konne
(siehe Patent, Absatz [0073]). In dieser Situation
trage die A-6-Elongase nicht zur Loésung der technischen

Aufgabe bei.

Unabhangig davon sei die Ausfihrungsform von Anspruch 8
c) fir die Fachperson bei Kombination der Lehre der
Entgegenhaltungen D11 und D18 offensichtlich. Ausgehend
von D11 hédtte die Fachperson nach alternativen A-6-
Elongasen gesucht. Dabei hatte sie die Entgegenhaltung
D18 in Betracht gezogen, da diese A-6-Elongasen fir die
Herstellung von PUFAs offenbare, unter anderem aus P.
patens. Die Nukleinsduresequenz SEQ ID NO: 1 aus D18
(siehe Tabelle 2 auf Seite 24) kodiere fiir eine A-6-
Elongase (SEQ ID NO: 2), die zu 45% identisch zu den in
Anspruch 8 c) genannten Sequenzen sei. Die
beanspruchten Derivate seien nicht auf eine Herkunft
aus O. tauri beschrankt, sondern umfassen alle A-6-
Elongasen mit der geforderten Mindestsequenzidentitat.
Des Weiteren seien Derivate dieser Sequenz offenbart
die zu mindestens 50% homolog zu dieser seien und eine
enzymatische Aktivitadt aufwiesen (siehe Seite 28,
Zeilen 20 bis 23). Dies motiviere die Fachperson nach
weiteren A-6-Elongasen zu suchen, wobei ein
signifikanter Uberlappungsbereich bestehe zwischen den
beanspruchten Derivaten und einer A-6-Elongase die zu
50% homolog zu der aus P. patens sei. Die Suche nach
homologen Derivaten umfasse immer die Suche in anderen
Organismen (siehe Seite 29, Zeile 23 bis 29), wobei
Primer gegen konservierte Bereiche, wie z. B. die His-
Box, verwendet werden (siehe Seite 26, Zeile 45,
Abbildung 10).

Diese Strategie verwende auch das Streitpatent (siehe

Beispiel 14). Wenn es keine begrindeten Zweifel gebe,
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dass Sequenzen, die zu 50% identisch zu den
beanspruchten Sequenzen seien, existieren, dann gebe es
auch keine Zweifel, dass die Fachperson diese Sequenzen
ausgehend von der Entgegenhaltung D18 gefunden hatte.
Hier sei der gleiche Standard anzulegen (siehe z. B.

T 1120/00, Punkt 15 der Entscheidungsgriinde). Da die
Fachperson somit Sequenzen gefunden hatte, die mit den
beanspruchten idberlappen, und die Entgegenhaltung D18
motiviere danach zu suchen, sei die Fachperson
automatisch zu Sequenzen gelangt, die in den Bereich

von Anspruch 8 c) fielen.

Riige nach Regel 106 EPU

Die Beschwerdefiihrerin II reichte wadhrend der
mindlichen Verhandlung eine Riige gemi&R Regel 106 EPU
ein. Die schriftliche Begriindung dieser Rige hat

folgenden Inhalt:

"Objection under Rule 106 EPC during the Oral

Proceedings in T1767/18 on 1°% June 2022

We raise an objection under Rule 106 EPC on the
ground of a fundamental violation of Article 113
EPC (Art. 112a EPC).

The compliance of the amendments filed by Patentee
during the appeal proceedings in AR3 and AR3a was
never discussed during the Oral Proceedings and we
were not given the opportunity to discuss them. The
conclusion of inadmissibility under Art. 13(2) RPBA
202[0] of our arguments made impossible for us to
comment on the compliance of these amendments with

the EPC, even in a prima facie manner.
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Art. 101 (3) (c) [sic] states the Opposition Division
(and, in application of Rule 100 EPC, the Boards of
Appeal), must decide to maintain the patent as
amended only if it meets the requirements of the
Convention. This requires to examine the amendments
for their compliance with the EPC, as held by the
Enlarged Board of Appeal in G9/91, point 19.

Failure to proceed with this examination 1is a
substantial procedural violation (T648/96, cited in
the CLBA, section IV.C.5.2.1): T648/96, point 2.4:
"Jedoch sind Anderungen der Anspriiche oder anderer
Teile eines Patents, die im Einspruchsverfahren
vorgenommen werden, gemdB Artikel 102 (3) EPU in
vollem Umfang auf die Erfillung der Erfordernisse
des EPU zu priifen; vgl. Entscheidung G 9/91 (ABI.
EPA 1993, 408), ziff. 19, T 301/87 (ABl1. EPA 1990,
335), insbesondere Ziffer 3.5, und Richtlinien fir
die Priifung im Europdischen Patentamt, Teil D-V,
6.2. Die fehlende sachliche Auseinandersetzung der
Einspruchsabteilung in der angefochtenen
Entscheidung mit den Einwdnden der Einsprechenden
beziiglich "mangelnde Klarheit" der gednderten
Unterlagen stellt unter diesen Umstdnden einen
Verstof3 gegen den allgemeinen Verfahrensgrundsatz
der Gewdhrung rechtlichen Gehérs dar (Art. 125
EPU) . Selbst ohne diese Einwdnde der Einsprechenden
hidtte die Einspruchsabteilung nach Artikel 102 (3)
EPU die Anderungen der Unterlagen von Amts wegen
auf die Erfiillung der Erfordernisse des Artikels 84
sowie derjenigen gemdB Artikel 123 (2) und (3) EPU
priifen miissen. Die fehlende diesbeziigliche
Auseinandersetzung mit den Anderungen ist als

wesentlicher Verfahrensmangel zu werten."
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Issuing a decision on those points without letting
a party comment on them is also a procedural

violation.

The articles of the EPC, and article 101 (3) (c)
[sic] has precedence over the Rules of the
Procedures of the Boards of Appeal, in addition to
the fact that ex officio examination can be

conducted by the Board.

Ex officio examination is a wide power that the
Board can use to meet the requirements of Article
101(3) (c) [sic] EPC, as stated in decision T1430/05

which indicates that:

“In any case, even 1f this issue had not yet been
debated before the first instance, as claim 1 of
both requests on file contain amendments, 1t 1is not
only legitimate but even mandatory to verify that
the amendments do not contain subject-matter
extending beyond the content of the application as
filed. Article 101 (3) EPC [2000] in conjunction
with Rule 100 (1) EPC [2000] confers wide powers
upon the boards to consider objections under the
EPC, pleaded or not pleaded, that may arise from an
amendment of the claims as originally filed (see T
277/88, OJ EPO 1990, 292; T 922/94)."

Accordingly, we submit that a substantial
procedural violation occurred and raise an

objection under Rule 106 EPC."

Die Beschwerdefilhrerin I beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und den Einspruch
zurickzuweisen (Hauptantrag), oder alternativ das

Patent auf Grundlage eines der mit Schreiben vom
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24. Januar 2019 eingereichten Hilfsantrige 3 oder 3A
aufrecht zu erhalten. Des Weiteren beantragte die
Beschwerdefihrerin I, die Entgegenhaltungen D53 und D54
sowie das beziiglich Hilfsantrag 3 und 3A unter Punkt 6
und 7 des Schreibens vom 1. Mai 2022 gemachte
Vorbringen der Beschwerdefithrerin II nicht in das

Verfahren zuzulassen

Die Beschwerdefiihrerin II beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.
Sie beantragte auch, die Hilfsantrage 3 und 3A nicht in
das Verfahren zuzulassen. Sie beantragte weiterhin,
Entgegenhaltungen D52, D53, D54 in das Verfahren
zuzulassen, Jjedoch die Entgegenhaltungen D55, D56, D57
sowie die dazugehdrigen Argumente der
Beschwerdefihrerin I, eingereicht mit Schreiben wvom

31. Mai 2022, nicht in das Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsgriunde

Hauptantrag

Unzuldssige Erweiterung - Anspruch 8 (wie erteilt)

Der Inhalt der Teilanmeldung, die dem Patent zu Grunde
liegt ist identisch mit dem Inhalt der Stammanmeldung,
abgesehen von den Anspriichen. Es sind daher fir den
Gegenstand der Anspriiche 1 und 8 die Erfordernisse der
Artikel 76 (1) und 123 (2) EPU zu prifen. Nachfolgend
beziehen sich alle Verweise auf die entsprechende

Offenbarung in der Stammanmeldung.

Nach stédndiger Rechtsprechung gilt der sogenannte

"Goldstandard" fiir die Beurteilung, ob eine Anderung
mit den Erfordernissen der Artikel 76 (1)/123 (2) EPU
in Einklang steht. Dazu darf jede Anderung unabhidngig
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vom Kontext nur im Rahmen dessen erfolgen, was die
Fachperson der Gesamtheit der Unterlagen in ihrer
urspringlich eingereichten Fassung unter Heranziehung
des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf
den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen
kann (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
EPA, 9te Ausgabe 2019, ITI.E.1.1.).

Die Beschwerdefihrerin I brachte vor, dass der
Gegenstand des Anspruchs 8 nach Streichung der A-9-
Elongase in Schritt a), sowie der A-8-Desaturase in
Schritt b) eine Basis in den Ansprichen 1 und 2 in
Verbindung mit der Offenbarung auf den Seiten 29,
Zeilen 11 bis 17, und 45, Zeilen 9 bis 21, der

Stammanmeldung besitze.

Die Kammer teilt aus den folgenden Grinden diese

Auffassung nicht.

Die Prédambeln des urspringlich eingereichten Anspruchs
1 und von Anspruch 8 des Hauptantrags sind identisch,
mit Ausnahme des transgenen Organismus, in dem das
Verfahren durchgefihrt wird. Wahrend Anspruch 1 wie
eingereicht als Wirtsorganismus transgene Organismen im
allgemeinen nennt, ist Anspruch 8 auf nicht-humane

Organismen beschrankt.

Beiden Verfahren liegt die Aufgabe zu Grunde
Verbindungen der allgemeinen Formel I in der
geforderten Mindestmenge von 1 Gewichtsprozent in
transgenen (nicht-humanen) Organismen herzustellen,
wobeil sich diese Menge auf den Gesamtlipidgehalt des
Organismus bezieht. Nach Auffassung der Kammer besteht
die Aufgabe der beanspruchten Verfahren darin im

wesentlichen alle Verbindungen die unter die allgemeine
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Formel I fallen in der geforderten Mindestmenge

herzustellen.

Die Verbindungen, die mit den beanspruchten Verfahren
hergestellt werden, sind strukturell durch die
allgemeinen Formeln I, II und Ia definiert, und
beschreiben neben 70 definierten mehrfach ungesattigten
Fettsauren (nachfolgend "PUFAs" von poly unsaturated
fatty acids, siehe z. B. Entgegenhaltung D52) eine
unbekannte Anzahl weiterer Derivate dieser
Verbindungen. Die Anzahl der durch die beanspruchten
Verfahren herstellbaren Derivate ist jedoch begrenzt.
Dies ist dadurch gegeben, dass die genannten
Definitionen der Variablen n, m und p in den
allgemeinen Formeln I, II und Ia, sowie der
Substituenten der Reste R! bis R3 der Formel I, bzw.

der Reste R? und R® der Formel II, geschlossene Listen
darstellen.

In Anspruch 1 wie eingereicht wird die oben genannte

Aufgabe unter anderem durch die Verfahrensschritte a)

bis e) gelost, die wie folgt lauten:

"a) Einbringen mindestens einer Nukleinsduresequenz 1in
den Organismus, welche fir eine A-9-Elongase- oder eine

A-6-Desaturase-Aktivitdt codiert, und

b) Einbringen mindestens einer Nukleinsduresequenz 1in
den Organismus, welche fir eine A-8-Desaturase- oder

eine A-6-Elongase-Aktivitdt codiert, und

c) Einbringen mindestens einer Nukleinsdure mit einer
Sequenz in den Organismus, welche filir eine A5-

Desaturase-Aktivitdt codiert, und
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d) Einbringen mindestens einer Nukleinsdure mit einer
Sequenz in den Organismus, welche filir eine A5-Elongase-

Aktivitdt codiert, und

e) Einbringen mindestens einer Nukleinsdure mit einer
Sequenz in den Organismus, welche filir eine A4-

Desaturase-Aktivitdt codiert, und"

Anspruch 1 wie eingereicht offenbart somit eine Auswahl
von mindestens sieben Nukleinsduren die flir eine A-9-
Elongase-, A-6-Desaturase-, A-8-Desaturase-, A-6-
Elongase-, A-5-Desaturase-, A-5-Elongase-, oder eine
A-4-Desaturase-Aktivitat kodieren, von denen mindestens
funf fur die Herstellung von PUFAs der allgemeinen
Formel I verwendet werden. Diese Auswahl aus sieben
Enzymen ergibt sich daraus, dass der Verfahrensschritt
a) eine A-9-Elongase "oder" eine A-6-Desaturase nennt,
und der Verfahrensschritt b) eine A-8-Desaturase "oder"
eine A-6-Elongase nennt, d. h. jeder Verfahrensschritt
offenbart zwei Enzym-Alternativen, von denen nur eine

verwendet werden muss.

Im Einzelnen offenbaren die Verfahrensschritte a) und
b) in Anspruch 1 wie eingereicht die folgenden vier
Kombinationen von Nukleinsaduren, die die folgenden
Enzymaktivitaten kodieren:

(1) A-9-Elongase und eine A-8-Desaturase;

(2) A-9-Elongase und eine A-6-Elongase;

(3) A-6-Desaturase und eine A-8-Desaturase;

(4) A-6-Desaturase und eine A-6-Elongase.

Diese vier Kombinationen werden im Verfahren jeweils
mit mindestens den drei in den Verfahrensschritten c)
bis e) genannten Enzymen A5-Desaturase, A5-Elongase,
und einer A4-Desaturase verwendet, um die beanspruchten

PUFAs der allgemeinen Formel I herzustellen.
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Somit offenbart das Verfahren von Anspruch 1 der
Stammanmeldung 4 Enzymkombination bestehend aus jeweils

mindestens 5 Enzymen fir die Herstellung von PUFAs.

Die Verfahrensschritte a) und b) von Anspruch 8

unterscheiden sich von den entsprechenden
Verfahrensschritten von Anspruch 1 wie eingereicht
dadurch, dass die Nukleinsauren die fir eine A-9-
Elongase-, und eine A-8-Desaturase-Aktivitdt kodieren,

gestrichen wurden.

Die Streichung der beiden Nukleinsduren in den
Verfahrensschritten a) und b) von Anspruch 8 bewirkt,
dass von den urspringlich offenbarten Enzym-
Kombinationen (1) bis (4) nur noch eine ibrig bleibt:

Kombination (4).

Damit verwendet das Verfahren von Anspruch 8 fir die
Herstellung der genannten PUFAs nur noch eine der
urspringlich vier offenbarten Enzymkombination. Dabei
hat sich die Anzahl der mit dem beanspruchten Verfahren
herstellbaren PUFAs nicht verandert, da sich die
Prdambeln von Anspruch 8 und Anspruch 1 der
Stammanmeldung, abgesehen von der oben genannten
Ausnahme, nicht unterscheiden. Mit anderen Worten,
Anspruch 8 umfasst fir die Herstellung der gleichen
Anzahl an PUFAs ein Verfahren, das eine geringere

Anzahl an Enzym-Kombinationen verwendet.

Die Frage, die sich unter Artikel 100 c) EPU somit
stellt ist, ob die oben erwdhnten Streichungen in den
Verfahrensschritten a) und b) von Anspruch 8 lediglich
eine Einschrankung des urspringlich offenbarten
Verfahrens bewirken, oder ob sich dadurch Vorteile bzw.
technische Auswirkungen (z. B. die Herstellung von

PUFAs mit weniger Enzym-Kombinationen) ergeben, die der
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Stammanmeldung nicht unmittelbar und eindeutig zu

entnehmen sind.

Die Beschwerdefihrerin I brachte vor, dass Anspruch 1
wie eingereicht jede der vier Enzym-Kombinationen in
individualisierter Form offenbare und somit jede dieser
Kombinationen fiir die Herstellung von PUFAs der
allgemeinen Formel I unmittelbar und eindeutig in der
Stammanmeldung offenbart sei. Somit kodnne die
Streichung von drei dieser Kombinationen nicht zu einem
Gegenstand fihren der iUber den urspriinglich offenbarten

Gegenstand hinausginge.

Die Kammer kann sich dieser Auffassung nicht
anschlieBen. Eine Offenbarung der Enzym-Kombinationen
in individualisierter Form in Anspruch 1 der
Stammanmeldung, so wie sie die Beschwerdefilthrerin I
versteht, wirde bedeuteten, dass alle vier Enzym-
Kombinationen die Herstellung aller PUFAs ermdglichen,
die unter die allgemeine Formel I fallen. Anspruch 1
wie eingereicht nennt zwar die Enzym-Kombinationen (1)
bis (4) flur die Herstellung von PUFAs der allgemeinen
Formel I, jedoch lasst sich dem Anspruch nicht
entnehmen, ob jede dieser vier Kombinationen in
individualisierter Form zur Herstellung aller genannten
PUFAs verwendet wird, oder ob diese Aufgabe nur durch
die gemeinsame Verwendung aller vier Enzym-

Kombinationen geldst wird.

Die Frage, was Anspruch 1 wie eingereicht unmittelbar
und eindeutig offenbart lédsst sich somit nur der
Offenbarung der Stammanmeldung in ihrer Gesamtheit
entnehmen. Eine Streichung der oben genannten Enzym-
Kombinationen (1) bis (3) in Anspruch 8 hatte nur dann
keine technischen Auswirkungen, und wiirde somit keinen

neuen Gegenstand in die Anmeldung wie urspringlich
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eingereicht einfihren, wenn sich der Stammanmeldung
entnehmen lieRe, dass die vier genannten Kombinationen
in Anspruch 1 neben ihrer Unabhangigkeit auch
funktionell gleichwertig bzw. austauschbar sind. Erst
dann liegt eine individualisierte Offenbarung dieser

Kombinationen vor.

Abbildung 1B der Stammanmeldung offenbart jedoch, dass
dies nicht der Fall ist. Die oben genannten Enzym-
Kombinationen (1) bis (4) katalysieren die Herstellung
unterschiedlicher PUFAs. Zum Beispiel entstehen aus den
Enzym-Kombinationen:

(1) die PUFAs "20:2411,14n —np(;348, 11, 14n —wpp. 3411, 14, 17w
und "20:448,11,14,17w,

(2) die PUFA "20:2AIL14", sowie die in Abbildung 1B
nicht gezeigte PUFA 22:2013/16 (die A-6-Elongase
hangt zwei C-Atome an die PUFA n20: 2001, 14m gny;

(3) die PUFAs "18:3A6A%12", "18:4Aa9'ﬂ%15", sowie die
in Abbildung 1B nicht gezeigten PUFAs 18:406,8,9,12
und 18:5%6,8,9,12,15 (dje A-8-Desaturase fithrt eine
zusadtzliche Doppelbindung an der Position 8 der
PUFAs "18:346,9,12nw ypng n18:446,9,12,15n ein);

(4) die PUFAs vv18:3A6,9,12n’ v118:4ﬂ6,9,12,15n’
1120:348,11,1411’ und v|20:4A8,ll,14,l7n.

Somit gibt es zwar Uberlappungen, aber auch deutliche
Unterschiede. Die zwei zusatzlichen Enzyme, die im
urspringlich eingereichten Anspruch 1 genannt sind,
aber aus Anspruch 8 gestrichen wurden, katalysieren die
Herstellung von bestimmten PUFAs, wie z. B. die in
Abbildung 1B gezeigten "20:2411,14" (Eicosadiensaure

(EDA)) und "20:3811,14,17n (Eicosatriensaure (ETrA)).
Diese beiden PUFAs fallen unter die allgemeine Formel I

von Anspruch 1 wie eingereicht, sowie von Anspruch 8

(siehe Entgegenhaltung D52, Verbindungen 14 und 42).
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Abbildung 1B der Stammanmeldung offenbart, dass mit den
in Anspruch 8 genannten Enzym-Kombinationen diese
beiden PUFAs nicht herstellbar sind, obwohl der

Anspruch ihre Herstellung umfasst.

Zusammenfassend offenbart Abbildung 1B somit, dass die
genannten 4 Enzym-Kombinationen in Anspruch 1 wie
eingereicht vier unterschiedliche Verfahren
ermdglichen, unterschiedliche PUFAs herzustellen. Nur
durch die Verwendung dieser vier Enzym-Kombinationen
zusammen werden alle in Anspruch 1 wie eingereicht und

in Anspruch 8 genannten PUFAs herstellbar.

In Anspruch 8 sind drei der in Anspruch 1 wie
eingereicht offenbarten Enzym-Kombinationen gestrichen.
Damit verwendet Anspruch 8 nur noch eine Enzym-
Kombination, um alle genannten PUFAs herzustellen. Die
Verwendung einer einzigen Enzym-Kombination lasst sich
aus den oben genannten Grunden jedoch dem Verfahren von
Anspruch 1 wie eingereicht in Zusammenschau mit

Abbildung 1B der Stammanmeldung nicht entnehmen.

Die Beschwerdefihrerin I verwies als weitere Stitze fir
das beanspruchte Verfahren auf die Offenbarung des
Anspruchs 2 und der Seite 28, Zeile 29 bis Seite 29,
Zeile 18 der Stammanmeldung, insbesondere auf Seite 29,
Zeilen 11 bis 17, die wie folgt lauten: "Durch die
Aktivitdt der A-6-Desaturase und A-6-Elongase entstehen
beispielsweise GLA und DGLA bzw. SDA und ETA, je nach
Ausgangspflanze und ungesdttigter Fettsdure. Bevorzugt
entstehen DGLA bzw. ETA oder deren Mischungen. Werden
die A-5-Desaturase, die A-5-Elongase und die A-4-
Desaturase zusdtzlich in die Organismen vorteilhaft in
die Pflanze eingebracht, so entstehen zusdtzlich ARA,
EPA und/oder DHA".
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Diese Textstelle in der Stammanmeldung zeigt, dass die
finf in Anspruch 8 genannten Enzyme in Pflanzen
eingebracht werden konnen, um bestimmte PUFAs (y-
Linolensaure ("GLA"), Dihomo-y-Linolensaure ("DGLA"),
Stearidonsaure ("SDA"), w-3-Eicosatetraensaure ("ETA"),
Arachidonsédure ("ARA"), Eicosapentaensaure ("EPA"),
und/oder Docosahexaensdure ("DHA")) herzustellen.
Allerdings stellen diese sieben hier genannten PUFAs
nur eine kleine Auswahl der 70 PUFAs dar, die unter die
allgemeine Formel I fallen. Somit kann diese
Textstelle nicht als Basis fir das Verfahren von
Anspruch 8 dienen. Anspruch 2 wie eingereicht offenbart
nur die in Anspruch 8 genannten spezifischen
Nukleinsadure- und Aminosauresequenzen, Jjedoch nicht die

Kombination aller finf genannten Enzyme.

Aus dem Gesagten ist daher zu folgern, dass weder die
urspringlich eingereichten Anspriche 1 und 2, noch die
genannten Textstellen auf Seite 28 und 29 oder
Abbildung 1B das Verfahren von Anspruch 8 offenbaren.
An keiner Stelle offenbart die Stammanmeldung die
Verwendung von mindestens fiunf der in Anspruch 8
genannten Enzyme zur Herstellung aller PUFAs der
allgemeinen Formel I. Somit enthédlt das Verfahren von
Anspruch 8 einen neuen Gegenstand, der sich nicht
unmittelbar und eindeutig aus der Stammanmeldung

entnehmen lasst.

Daher steht Artikel 100 c) EPU der Aufrechterhaltung

des Hauptantrags entgegen.

Zulassung der Hilfsantrdge 3 und 3A

11.

Die Hilfsantrage 3 und 3A wurden mit der
Beschwerdeerwiderung vom 24. Januar 2019 eingereicht.
Insofern findet Artikel 12 (4) VOBK 2007 Anwendung,
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siehe Artikel 25 (2) VOBK 2020.

Die Beschwerdefihrerin II hat argumentiert, dass die
Begrindung der Beschwerdefihrerin I fir die Zulassung
dieser Hilfsantrage erst wahrend der miindlichen
Verhandlung vorgebracht wurde und dass diese
Hilfsantridge bereits vor der Einspruchsabteilung hatten

gestellt werden mussen.

Dies Uberzeugt die Kammer nicht.

Gemal Artikel 12 (4) VOBK 2007 ist - anders als unter
Artikel 12 (4) VOBK 2020 - grundsatzlich das gesamte
Vorbringen der Beteiligten aus der Beschwerdebegriindung
bzw. -erwiderung zu beriicksichtigen, solange nicht die
dort angegebenen Ausnahmen vorliegen. Damit sind auch
die mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten
Hilfsantrdage 3 und 3A grundsatzlich zu bericksichtigen.
Insofern bedarf es von Seiten der Beschwerdefilthrerin I
zunachst keiner gesonderten Begrindung zur Zulassung
dieser von ihr mit der Beschwerdeerwiderung gestellten
Antrdge. Dass die Beschwerdefithrerin I erst in der
mindlichen Verhandlung (weitere) Grinde fir die
Zulassung der mit der Beschwerdeerwiderung
eingereichten Hilfsantrage vorgebracht hat, kann im
vorliegenden Fall nicht zu Lasten der
Beschwerdefihrerin I gehen. Vielmehr hat grundsatzlich
die andere Beteiligte, also hier die

Beschwerdefihrerin II, die Nichtzulassung der mit der
Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrdge 3 und
3A zu beantragen und Grinde dafir anzugeben, warum
diese Hilfsantrdge nicht zuzulassen sind. Dieser Antrag
erfolgte aber erst mit Schriftsatz vom 1. Mai 2022,
also einen Monat vor der mindlichen Verhandlung vor der

Beschwerdekammer.



13.

- 37 - T 1767/18

Zur Klarstellung sei hier angemerkt, dass die
Beschwerdeerwiderung den vollstandigen Sachvortrag
enthalten muss, also insbesondere, aus welchen Grinden
die Hilfsantrdge 3 und 3A die aus der Entscheidung und
der Beschwerdebegriindung zu entnehmenden Einwande
beseitigt (siehe Artikel 12 (2) VOBK 2007 und den
Verweis auf diese Vorschrift in Artikel 12 (4) VOBK
2007) . Von der Beschwerdefiithrerin II wurde aber nicht
vorgebracht, dass diese Voraussetzungen hier nicht
erfillt sind.

Die von der Beschwerdefiihrerin II vorgebrachten Grinde,
warum die Hilfsantrdge nicht zuzulassen seien,
Uberzeugen nicht. Insbesondere sieht die Kammer keinen
Anhaltspunkt dafir, dass die Patentinhaberin die
Hilfsantrdge 3 und 3A bereits vor der
Einspruchsabteilung hatte stellen sollen oder gar
missen. Vielmehr stellen diese Antrage eine adaquate
Reaktion auf die Verfahrenssituation vor der
Einspruchsabteilung und auf die Entscheidung und die

Beschwerdebegriundung dar.

Nichtberiicksichtigung der erstmalig mit Schriftsatz vom

1.

Mai 2022 gegen die Hilfsantrdge 3 und 3A vorgebrachten

Einwdnde, Argumente und Beweismittel

14.

Die Beschwerdefilhrerin II reichte nach Zustellung der
Ladung zur mindlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom
1. Mai 2022 Einwande und Argumente gegen die
Hilfsantrdage 3 und 3A ein. In der mindlichen
Verhandlung entschied die Kammer, nach Anhdrung der
Parteien, dass die in der Eingabe vom 1. Mai 2022
enthaltenen neuen Angriffslinien beziglich Artikel 84,
123 (2), 123 (3) EPU und die Dokumente D53 und D54

unbericksichtigt bleiben.
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Fir das Vorbringen im Schriftsatz vom 1. Mai 2022 gilt
Artikel 13 (2) VOBK 2020, wonach Anderungen des
Beschwerdevorbringens eines Beteiligten grundsatzlich
unbericksichtigt bleiben, es sei denn, der betreffende
Beteiligte hat stichhaltige Grinde dafir aufgezeigt,

dass auBergewdhnliche Umstande vorliegen.

Die vorgebrachten Grinde zeigen insgesamt keine

auBergewdhnlichen Umstande auf.

Dass die in der Beschwerdeerwiderung genannte
Begrindung zur Zulassung der Hilfsantrage 3 und 3A fir
die Beschwerdefihrerin II prima facie nicht iUberzeugend
war, ist als solches nicht erheblich und fihrt
zumindest nicht dazu, dass auBergewdhnliche Umstande
vorliegen. Artikel 12 (4) VOBK 2007 geht grundsatzlich
davon aus, dass die mit der Beschwerdeerwiderung
eingereichten Hilfsantrdge im Verfahren sind (siehe
Punkt 13.1., oben). Es oblag der Beschwerdefihrerin II,
zu diesen Antradgen rechtzeitig vorzutragen. Hatte sie
zeitnah auf die mit der Beschwerdeerwiderung
eingereichen Hilfsantrage geantwortet, ware Artikel

13 (1) VOBK 2007 (bzw. unter Umstanden Artikel 13 (1)
VOBK 2020) zur Anwendung gekommen. Mit ihrer
Stellungnahme zu diesen Hilfsantrdgen erst nach der
Zustellung der Ladung fiel das Vorbringen aber unter
Artikel 13 (2) VOBK 2020 und damit oblag es der
Beschwerdefihrerin II auch Grinde vorzubringen, warum
die Einwande nicht bereits unmittelbar in Antwort auf
die Beschwerdeerwiderung eingereicht wurden, sondern

erst nach der Ladung und der Mitteilung der Kammer.

Die Beschwerdefihrerin II brachte vor, dass in der
Mitteilung der Kammer Zweifel an der Zulassung der
Hilfsantrdage 3 und 3A geduBert wurden. Dies ist aber

nicht relevant. Die von der Kammer zur Vorbereitung auf



- 39 - T 1767/18

die mindliche Verhandlung versandte Mitteilung ist
nicht bindend. Sie dient auch lediglich der
Vorbereitung der mindlichen Verhandlung und ist gerade

nicht als Einladung zu neuem Vorbringen zu verstehen.

Auch das Vorbringen der Beschwerdefihrerin II, dass
alle Einwande unter den Artikeln 123 (2), (3) und 84
EPU nicht komplex seien und der Einwand unter Artikel
84 EPU gegeniiber Anspruch 11 von Hilfsantrag 3 und 3A
sogar prima facie ersichtlich sei, ist als solches
nicht fir eine Begrindung aublergewdhnlicher Umstande
ausreichend. Auf die inhaltliche Richtigkeit der
Einwande kommt es namlich grundsatzlich nicht an.
Zumindest kann das Vorbringen betreffend die
inhaltliche Richtigkeit im vorliegenden Fall nicht
begriinden, warum diese Einwdnde nicht bereits in
Antwort auf die Beschwerdeerwiderung eingereicht
wurden, sondern erst nach der Ladung und der Mitteilung

der Kammer.

Hilfsantrag 3

15.

Anspruch 8 von Hilfsantrag 3 unterscheidet sich von

Anspruch 8 des Hauptantrags dadurch, dass das Merkmal
"Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel I"
durch "Herstellung der Verbindungen Docosahexaensdure
(DHA) und Eicosapentaensdure (EPA)" ersetzt wurde, und
dem Einfligen der Merkmale "und exprimieren" in die
Verfahrensschritte a) bis e), sowie von "wobel der
transgene Organismus ein transgener Mikroorganismus
oder eine transgene Pflanze 1ist" in Verfahrensschritt
e)c). Des Weiteren wurden die allgemeinen Formeln I, II

und Ia gestrichen.
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Erfinderische Tdtigkeit - Anspruch 8

16.

17.

18.

Das Verfahren von Anspruch 8 beschreibt verschiedene
Ausfihrungsformen zur Herstellung der Verbindungen DHA

und EPA. Eine Ausfihrungsform, die im nachfolgenden

ausschlieBlich betrachtet wird, verwendet dazu neben

einer A-6-Desaturase, A-5-Desaturase, A-5-Elongase, und
eine A-4-Desaturase, mindestens auch Derivate der in
SEQ ID NO: 69 dargestellten Nukleinsduresequenz, die
fur Polypeptide mit mindestens 40% Identitat auf
Aminosaureebene mit SEQ ID NO: 70 kodieren und eine
A-6-Elongaseaktivitdat aufweisen (siehe Anspruch 8 c)).
Die Nukleinsadure Sequenz SEQ ID NO: 69 und die davon
abgeleitete Aminosduresequenz (SEQ ID NO: 70) stammen
aus Ostreococcus tauri (0. tauri) (siehe Patent, Seite
10, Tabelle 1, Nr. "33."), einer Meeresalge, die zu den

Grunalgen gehort.

Mit anderen Worten diese Ausfihrungsform von Anspruch 8
verwendet fir die Herstellung von DHA und EPA in
transgenen Mikroorganismen und Pflanzen mindestens eine
A-6-Desaturase, A-5-Desaturase, A-5-Elongase, und eine
A-4-Desaturase alle mit undefinierter Herkunft und
Sequenz, die nur funktionell Uber ihre Enzymaktivitaten
charakterisiert sind. Des Weiteren werden alle Derivate
einer A-6-Elongase verwendet, die dadurch
charakterisiert sind, dass sie mindestens zu 40%
identisch sind zur Aminosduresequenz SEQ ID NO: 70 und

enzymatisch aktiv sind.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die
Entgegenhaltung D11 den nachstliegenden Stand der
Technik fir das beanspruchte Verfahren darstelle. Diese
Auffassung wurde von der Beschwerdefihrerin II geteilt,

wahrend die Beschwerdefihrerin I dies bestritt, ohne
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einen alternativen nédchstliegenden Stand der Technik zu

nennen.

Die Beschwerdefilhrerin I begriindete ihre Auffassung im
Wesentlichen damit, dass die Entgegenhaltung D11 sich
nicht auf die Offenbarung eines Verfahren zur
Herstellung von EPA und DHA konzentriere. Daher hatte
die Fachperson fir deren Herstellung eine Auswahl aus
vielen Herstellungsprodukten, verbunden mit einer
Auswahl mehrerer Enzyme unterschiedlicher Enzymklassen
treffen miissen. Weder seien Elongasen und Desaturasen
flir die Verwendung in einem spezifischen Biosyntheseweg
genannt, noch eine A-6-Elongase aus P. patens. Wenn die
Fachperson eine A-6-Elongase verwendet hatte, hatte sie
diese aus anderen Organismen genommen, da dafir die

Aminosduresequenzen bekannt gewesen seien.

Die Kammer kann sich dieser Auffassung nicht
anschlieBen. Die Entgegenhaltung D11 fasst in einem
Ubersichtsartikel die Kenntnisse der Fachperson bei der
rekombinanten Herstellung von Fettsduren in
Olfruchtpflanzen zusammen (siehe Titel). Sie kommt
somit aus dem relevanten Fachgebiet. Die mit dem
rekombinanten Verfahren von Anspruch 8 unter anderem in
Pflanzen herzustellenden EPA und DHA Verbindungen sind
Fettsauren, d. h. das beanspruchte Verfahren dient dem

gleichen Zweck.

Dariber hinaus beschreibt die Entgegenhaltung D11 unter
anderem die rekombinante Herstellung langkettiger
mehrfach ungesattigter Fettsduren in Pflanzen (d. h.
von PUFAs) (siehe Seite 794, Spalte 2, Absatz 3, "Very
long-chain polyunsaturated fatty acids"). In diesem
Zusammenhang wird auf der Seite 794, in Spalte 2,
letzter Absatz offenbart, dass die wichtigsten
langkettigen PUFAs, wie z. B. EPA und DHA, sich am
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einfachsten durch den in Abbildung 6 auf Seite 795
gezeligten Biosyntheseweg herstellen lassen. Die
Abbildung 6 ist identisch mit Abbildung 1 des Patents
mit der Ausnahme, dass sie den Polyketid-Syntheseweg
nicht erwadhnt (siehe Patent, Abbildung 1A, "PKS").

Die Entgegenhaltung D11 offenbart weiter (siehe Seite
795, Spalte 1, Absatz 2), dass flur die Herstellung
dieser PUFAs nur drei Sauerstoff-abhangige Desaturasen
(A-6-Desaturase, A-5-Desaturase, A-4-Desaturase) sowie
zwel Elongasen (A-6-Elongase, A-5-Elongase) bendtigt
werden, d. h. die Enzyme die auch in Anspruch 8 a) bis

e) erwahnt sind.

Dariber hinaus gibt die Entgegenhaltung D11 Organismen
als Quellen an, aus denen die Gene, die fir diese
Enzyme kodieren, kloniert werden kodnnen, um sie in
héhere Pflanzen einzubringen (siehe Seite 795, Spalte
2, letzter Absatz bis Seite 796, Spalte 1, Absatz 1).

Somit musste die Fachperson in der Entgegenhaltung D11
keine Auswahl aus verschiedenen Herstellungsverfahren
fir Fettsaduren treffen. Die Entgegenhaltung D11 erwdhnt
die Herstellung von EPA und DHA explizit und nennt als
einfachstes Verfahren ein biosynthetisches, welches auf
der Verwendung der funf beanspruchten Enzyme beruht.
Damit offenbart diese Entgegenhaltung nicht nur ein
Verfahren das dem selben Zweck dient, sondern liefert
eine Anleitung dafir wie diese Aufgabe am einfachsten
zu ldsen ist. Dass die Entgegenhaltung D11 dariber
hinaus noch weitere Verfahren zur Herstellung anderer
Fettsduren bzw. Olen und Wachsen offenbart ist
irrelevant, da die Fachperson nur den fir sie
relevanten Teilbereich der Entgegenhaltung D11

konsultieren wirde.
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Die betrachtete Ausfihrungsform des beanspruchten
Verfahrens unterscheidet sich von der Entgegenhaltung
D11 nur dadurch, dass eine Pflanze mit einem Derivat
einer Nukleinsdure von SEQ ID NO: 69 transformiert
wird, das zu 40% identisch ist mit der

Aminosduresequenz der SEQ ID NO: 70.

Es ist unstrittig, dass dieser Unterschied mit keinem
besonderen technischen Effekt verbunden ist. Die zu
l6sende technische Aufgabe ist es somit, ein
alternatives Verfahren zur Herstellung von EPA und DHA

zur Verfigung zu stellen.

Mit Blick auf die Beispiele 8, 14, 18, und 32 des
Patents ist die Kammer iberzeugt, dass das Verfahren

von Anspruch 8 diese Aufgabe 1l0ost.

Die sich stellende Frage bleibt somit, ob die
Fachperson ausgehend vom Verfahren der Entgegenhaltung
D11 angesichts der oben formulierten technischen
Aufgabe, in naheliegender Weise zum beanspruchten

Verfahren gelangt ware.

Die Entgegenhaltung D11 erwahnt nicht explizit aus
welchem Organismus das Gen stammt, das fir eine A-6-
Elongase kodiert und im Biosyntheseweg von Abbildung 6
verwendet werden kann. Die Eingabe der
Beschwerdefihrerin II vom 24. Januar 2019 offenbart auf
den Seiten 6 und 7 eine Tabelle die angibt, welche
Enzyme und die sie kodierenden Gene aus welchen der in
der Entgegenhaltung D11 auf den Seiten 795 letzter
Absatz und Seite 796 erster Absatz zitierten
Literaturquellen/Organismen kloniert werden konnen.
Eine A-6-Elongase wird nur in drei der dort zitierten
Literaturangaben offenbart: "Zank et al.,

2000"™ (Entgegenhaltung D16), "Parker-Barnes et al.,
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2000™ (Entgegenhaltung D30) and "Beaudoin et al.,
2000" (Entgegenhaltung D31).

Die Entgegenhaltung D16 offenbart die A-6-Elongase
"PSEI" aus dem Moos Physcomitrella patens (P. patens).
Diese Entgegenhaltung offenbart jedoch die Nukleinsdure
Sequenz des psel Gens nicht, sondern erwdhnt lediglich,
dass die cDNA des Gens durch die Suche in einer EST
Datenbank dieses Mooses gefunden wurde (siehe

Zusammenfassung, Seite 657, Material und Methoden).

Die Entgegenhaltung D30 offenbart die Klonierung der
A-6-Elongase "GLELOp" aus M. alpina, sowie deren

Aminosauresequenz (siehe Zusammenfassung, Abbildung 2).

Die Entgegenhaltung D31 offenbart die Klonierung einer
A-6-Elongase aus C. elegans und deren Aminosauresequenz
(siehe Abbildung 1), sowie eine heterologe
Rekonstitution eines PUFA-Biosynthesewegs bestehend aus
Desaturasen und Elongase in Hefe (siehe Zusammenfassung
und Seite 662, Spalte 1, Absatz 2).

Die Beschwerdefilhrerin I argumentierte, dass die
Entgegenhaltung D11 keinen Hinweis fir die Fachperson
enthalte, die sie veranlasst hédtte die in Anspruch 8
erwahnten Enzyme bzw. den durch sie definierten
Biosyntheseweg zu wadhlen, geschweige denn die A-6-
Elongase aus P. patens auszuwahlen, da die Seite 795,
letzter Absatz bis Seite 796, Absatz 1 nur mégliche
Quellen fiur Desaturasen und Elongase im Allgemeinen
nenne. Dies sei nur durch eine rickschauende
Betrachtung méglich. Des Weiteren hatte die Fachperson
nicht auf die Information in der Entgegenhaltung D16
fiir die Auswahl der A-6-Elongase zurickgegriffen, da
dieses Dokument weder die Nukleinsaure-/

Aminosduresequenz des Enzyms noch die Datenbank und
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Primer fir ihre Klonierung offenbare. Die ebenfalls in
der Entgegenhaltung D11 genannten Entgegenhaltungen D30
und D31 seien jedoch Alternativen, die die bendtigten

Sequenzen der A-6-Elongase offenbarten. Die Fachperson

hatte somit diese Enzyme verwendet.

Die Kammer kann sich dieser Auffassung nicht
anschlieBen. Wie oben erwahnt, sind die A-6-Desaturase,
A-5-Desaturase, A-5-Elongase, und eine A-4-Desaturase
in Anspruch 8 nur funktionell, aber nicht strukturell
definiert. Die Fachperson kann somit jedes dieser vier
Enzyme aus den auf Seite 795, Spalte 2, letzter Absatz
bis Seite 796, Spalte 1, Absatz 1 genannten Organismen

nehmen, ohne dafir eine Auswahl treffen zu miissen.

Wie oben auch erwahnt (Punkte 26 bis 26.3), offenbart
die Entgegenhaltung D11, dass drei Organismen fir die
Klonierung eines A-6-Elongase Gens in Frage kommen.
Nachdem mit der Verwendung des Enzyms aus O. tauri kein
besonderer technischer Effekt verbunden ist, wirde die
Fachperson als Quelle fir die fehlende A-6-Elongase
alle in der Entgegenhaltung D11 genannten Organismen in
Betracht ziehen, darunter auch P. patens aus der

Entgegenhaltung D16.

Die Tatsache dass die Entgegenhaltung D16 keine
Sequenzinformation der A-6-Elongase PSEl offenbart,
hatte die Fachperson nicht davon abgehalten dieses
Enzym zu verwenden. Am relevanten Anmeldetag des
Streitpatents (10. Oktober 2003) war die Sequenz dieses
Enzyms der Fachperson allgemein bekannt (siehe z. B.
Entgegenhaltungen D17, Abbildung 1, und D44). Daher
ware die Fachperson ohne erfinderisches Zutun durch
eine einfache Schlagwortsuche in einer Standard
Sequenzdatenbank (siehe Entgegenhaltung D44) zur
Sequenz der A-6-Elongase PSEl gelangt.
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Des Weiteren zeigt der Sequenzvergleich der
Entgegenhaltung D43, dass die Aminosauresequenz der
A-6-Elongase PSEl aus P. patens (siehe "Description")
zu 45% identisch ist zur A-6-Elongase der SEQ ID NO: 70

aus der Meeresalge O. tauri.

Da gemal Anspruch 8 alle Derivate der Sequenz SEQ ID
NO: 70 unabhangig von ihrer Herkunft unter diesen
Anspruch fallen, gelangt die Fachperson durch die
Verwendung der A-6-Elongase PSEl aus der
Entgegenhaltung D16 in Kombination mit dem Verfahren

aus D11 automatisch zum beanspruchten Verfahren.

Deshalb basiert die betrachtete Ausfihrungsform wvon
Anspruch 8 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.
Hilfsantrag 3 erfillt somit die Erfordernisse wvon
Artikel 56 EPU nicht.

Hilfsantrag 3A

29.

Anspruch 8 von Hilfsantrag 3A unterscheidet sich wvon

Anspruch 8 des Hilfsantrags 3 nur dadurch, dass das
Merkmal "mit mindestens 40% Identitdt" in
Verfahrensschritt c¢) durch das Merkmal "mit mindestens

50% Identitdt" ersetzt wurde.

Unzuldssige Erweiterung Anspriiche 1 und 8

30.

Die Beschwerdefihrerin II brachte in ihrer Erwiderung
auf die Beschwerdebegriindung der anderen Partei vor,
dass die Einwande die unter den Artikeln 76 (1) und
123 (2) EPU gegen den Hauptantrag und Hilfsantrag 1
erhoben wurden, auch fir die weiteren Hilfsantrage

gelten.
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In einer ersten Argumentationslinie wurde vorgebracht,
dass die Kombination der Merkmale "Derivate der in SEQ
ID NO:69", "mindestens 60% Identitdt", und "A6-

Elongaseaktivitdt" in Anspruch 1c), sowie die

Kombination der Merkmale "Derivate der in SEQ ID NO:
69", "mindestens 50% Identitdt", und "A6-

Elongaseaktivitdt" in Anspruch 8c) eine Auswahl aus

drei Listen darstelle, die keine Stitzung in der

Stammanmeldung besitze.

Die Kammer kann sich dieser Auffassung nicht
anschlieBen. Es ist unstrittig, dass die Stammanmeldung
die Nukleinsduresequenz der SEQ ID NO: 69 offenbart,
die flr ein Protein mit der in der SEQ ID NO: 70
dargestellten Aminosduresequenz kodiert, welches eine
A6-Elongaseaktivitat besitzt. Des Weiteren erwahnt die
Stammanmeldung auf Seite 45, Zeilen 17 bis 21 und in
Anspruch 19 c) folgendes: "Derivate der in SEQ ID NO:
69, SEQ ID NO: 81, SEQ ID NO: 111 oder SEQ ID NO: 183

dargestellten Nukleinsduresequenz, die filir Polypeptide

Q

mit mindestens 40 % Homologie auf Aminosdureebene mit

SEQ ID NO: 70, SEQ ID NO: 82, SEQ ID NO: 112 oder SEQ

ID NO: 184 codieren und eine A-6-Elongaseaktivitdt

aufweisen" (Hervorhebung durch Unterstreichung
hinzugefigt). Der in diesem Zusammenhang verwendete
Begriff "Homologie" wird in der Stammanmeldung mit
"Identitdt" gleichgesetzt (siehe Seite 51, Zeilen 14
und 15).

Die Beschwerdefilhrerin II argumentierte, dass es sich
bei dieser Offenbarung auf Seite 45 der Stammanmeldung
um eine "kurze" Liste aus vier Sequenzen handelt,
welche eine Auswahl erfordert, um zu den SEQ ID NO:69

und 111 zu gelangen.
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Der obige Absatz (sowie Anspruch 19 c)) der
Stammanmeldung offenbart vier alternative A6-Elongasen,
die Derivate mit mindestens 40% Identitdt zu vier
Nukleinsduresequenzen und den von ihnen kodierten
Aminosduresequenzen (SEQ ID NO 69/70, 81/82, 111/112
und 183/184) beschreiben. Es ist unstrittig, dass die
Sequenzen der SEQ ID NO:69/70 und der SEQ ID NO:111/112
identisch sind. Die Offenbarung von vier gleichwertigen
Alternativen (wovon zwei identisch sind) stellt eine
sehr kurze Liste dar, und eine Beschrankung auf zwei
dieser Alternativen, die identisch sind, erfordert

keine Auswahl.

Damit offenbart die Stammanmeldung unmittelbar und
eindeutig Derivate, die zu mindestens 40% identisch/
homolog zu den in den Anspriichen 1c) und 8c) genannten
Sequenzen sind und die geforderte enzymatische
Aktivitat aufweisen. Diese Merkmalskombination
entstammt somit keiner Auswahl aus drei Listen und
unterscheidet sich von der beanspruchten
Merkmalskombination nur dadurch, dass sie eine
geringere Sequenzidentitat aufweist ("mindestens 40 3"
anstatt "mindestens 60 %" in Anspruch 1lc), oder

"mindestens 50 %" in Anspruch 8c)).

Die Stammanmeldung offenbart auf der Seite 50, Zeile 16
und nachfolgend Derivate der erfindungsgemédlen
Nukleinsduren/Proteine, die dadurch gekennzeichnet sind

"so dass die Proteine oder Teile davon noch eine A-12-

Desaturase-, w-3-Desaturase-, A-9-Elongase-, A-6-

Desaturase-, A-8-Desaturase-, A-6-Elongase-, A-5-

Desaturase-, A-5-Elongase- oder A-4-Desaturase-

Aktivitdt aufweisen. Vorzugsweise haben die Proteine

oder Teile davon, die von dem Nukleinsduremolekiil/den

Nukleinsduremolekiilen kodiert wird/werden, noch seine
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wesentliche enzymatische Aktivitdt" (siehe Seite 50,

Zeilen 33 bis 38, Hervorhebung durch Unterstreichung

hinzugefigt). Als "vorteilhaft" werden in diesem

Zusammenhang Sequenzidentitdten von Derivaten genannt,
die "zu mindestens etwa 503", "vorzugswelise mindestens

etwa 60 %" sind (siehe Seite 50, Zeilen 40 bis 42,

Hervorhebung hinzugefigt) .

Die Stammanmeldung scheint durch die Verwendung der
Begriffe "vorteilhaft" und "vorzugsweise" einen
ausdricklichen Hinweis fur die Verwendung der in den
Ansprichen 1c) und 8c) genannten Enzyme mit
Sequenzidentitaten von mindestens 50% oder 60% zu
geben. Laut stdndiger Rechtsprechung kann ein solcher
Hinweis eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung
der beanspruchten Merkmalskombination in der
urspringlich eingereichten Anmeldung begrinden (siehe
Rechtsprechung, II.E.1.6.).

Den von der Beschwerdefihrerin II angefilthrten
Entscheidungen zum vorliegenden Fall liegt kein
vergleichbarer Sachverhalt zu Grunde. Sie sind daher
nicht relevant. In der Entscheidung T 1259/16, Punkt 37
der Entscheidungsgrinde wird darauf verwiesen, dass die
Listen, aus denen die beanspruchte Merkmalskombination
stammt, unabhédngig voneinander sind. In der
Entscheidung T 583/09 (siehe Seite 3, Zeilen 1 bis 3
und Punkt 4 der Entscheidungsgriinde) gab es keine
Offenbarung in der urspringlichen Anmeldung dafir, dass
alle unter den Anspruch fallenden Fragmentlangen die
beiden geforderten funktionellen Eigenschaften
aufweisen. Wie oben erwahnt, scheint die beanspruchte
Merkmalskombination keiner Auswahl aus drei Listen zu
entstammen, sondern nur einer Kombination der
Offenbarung von Seite 45, Absatz 5/Anspruch 19 c) wie

eingereicht mit einem Merkmal aus einer Liste
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("mindestens 60 %" oder "mindestens 50 %" Identitat),
flir dessen Verwendung es einen Hinweis in der

Stammanmeldung gibt.

Die Beschwerdefihrerin II trug einen weiteren Einwand
gegen den Austausch des Begriffs "ausgewdhlt aus der
Gruppe" aus Anspruch 19 wie eingereicht durch "mit" in
Anspruch 1 a) vor. Wahrend "mit" offen sei und damit
das Vorhandensein weiterer Sequenzelemente in den
Sequenzen von Anspruch 1 a) einschlieRe, bedeute
"ausgewdhlt aus der Gruppe" in Anspruch 19 wie
eingereicht, dass der beanspruchte Gegenstand auf die
drei genannten Sequenzalternativen a) bis c) beschrankt
sei, d. h. dass diese keine weiteren Sequenzelemente
enthalten konnten. Obwohl die Offenbarungen auf Seite
1, Zeilen 30 bis 35, Seite 32, Zeilen 24 und 25 und
Seite 53, Zeilen 28 bis 32 der Stammanmeldung das
Vorhandensein weiterer Sequenzen einschlieBe, seien
diese Passagen nicht auf die beanspruchten Sequenzen
gerichtet, sondern bezdgen sich auf Sequenzen im

Allgemeinen.

Die Kammer kann sich auch dieser Argumentation nicht
anschlieRBen. Zum einen scheint der Begriff "ausgewdhlt
aus der Gruppe" in Anspruch 19 der Stammanmeldung zwar
beschrankend fir die Auswahl der Sequenzalternativen a)
bis c¢) zu sein, was aber nicht ausschlieBt, dass diese
alternativen Sequenzen weitere Elemente enthalten
konnen. Dariber hinaus verwendet die Alternative a) aus
Anspruch 19 wie eingereicht ebenfalls die offene
Formulierung "einer Nukleinsduresequenz mit", was
gleichbedeutend scheint mit der in Anspruch 1

verwendeten "Nukleinsdure mit einer Sequenz".

Zum anderen gilt der sogenannten "Goldstandard" (siehe

oben), dem zu Folge jede Anderung nur im Rahmen dessen
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erfolgen darf, was die Fachperson der Gesamtheit der
Unterlagen in ihrer urspringlich eingereichten Fassung
unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens -
objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar

und eindeutig entnehmen kann.

Dies bedeutet, dass zur Beurteilung, ob eine
unzulassige Erweiterung vorliegt, nicht nur der
Gegenstand von Anspruch 19, sondern die Offenbarung der
Stammanmeldung als Ganzes in Betracht zu ziehen ist. Es
ist unstrittig, dass der Gegenstand von Anspruch 1
erfindungsgemalie Nukleinsduren betrifft. Seite 1,
Zeilen 30 bis 35 der Stammanmeldung beschreibt
erfindungsgemalie Nukleinsduren die "weiterhin die
Nukleinsduresequenzen, Nukleinsdurekonstrukte, Vektoren
und Organismen enthaltend die erfindungsgemidfien
Nukleinsduresequenzen, Vektoren enthaltend die
Nukleinsduresequenzen und/oder die
Nukleinsdurekonstrukte sowie transgene Organismen
enthalten die vorgenannten Nukleinsduresequenzen,

Nukleinsdurekonstrukte und/oder Vektoren" umfassen.

Das Merkmal "Herstellung der Verbindungen
Docohexaensdure (DHA) und Eisosapentaensdure (EPA)" in
Anspruch 8 ist in der Stammanmeldung auf Seite 15 in
den Zeilen 11 bis 13, 22 und 23 offenbart: "Im

erfindungsgemdflen Verfahren werden vorteilhaft

Fettsdureester mit mehrfach ungesdttigten C;g-, Cop-
und/oder Co,-Fettsduremolekiilen mit mindestens zwei

Doppelbindungen im Fettsdureester", "Ganz besonders

bevorzugt werden, w-3-Fettsduren wie EPA und/oder DHA

hergestellt" (Unterstreichungen hinzugefigt) .

Mit anderen Worten, die Stammanmeldung gibt einen

ausdriicklichen Hinweis darauf, dass mit dem
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erfindungsgemaben Verfahren bevorzugt EPA und/oder DHA

hergestellt werden.

Das erfindungsgemaBe Verfahren selbst ist in der
Stammanmeldung auf Seite 7, in den Zeilen 7 bis 13 wie
folgt offenbart: "Diese Aufgabe wurde durch das

erfindungsgemdfe Verfahren zur Herstellung von

Verbindungen der allgemeinen Formel I

0
! CH, _CH, Nl )
~CcH=CH CH,
m P

in transgenen Organismen mit einem Gehalt von

Q

mindestens 1 Gew.-% dieser Verbindungen bezogen auf den

Gesamtlipidgehalt des transgenen Organismus, dadurch

gekennzeichnet, dass es folgende Verfahrensschritte

umfasst [...]" (Unterstreichungen hinzugefiligt) .

Somit offenbart die Stammanmeldung die erfindungsgemale
Herstellung aller Verbindungen die unter die allgemeine
Formel I fallen, in der Mindestmenge von 1 Gew. -%
bezogen auf den Gesamtlipidgehalt des transgenen
Organismus. Es ist unstrittig, dass EPA und DHA unter

die allgemeine Formel I fallen.

Das Merkmal "und exprimieren" in Anspruch 8 ist unter
anderem auf Seite 31, Zeilen 22 bis 26 der

Stammanmeldung offenbart.

Das Merkmal "wobei der transgene Organismus ein
transgener Mikroorganismus oder eine transgene Pflanze
ist" in Anspruch 8 wird in der Stammanmeldung in

Anspruch 7 wie eingereicht genannt.



36.

37.

- 53 - T 1767/18

Das Merkmal "mit mindestens 50% Identitdt" in Anspruch
8 ist in der Stammanmeldung auf Seite 50, in den Zeilen
40 und 41 offenbart. Analog zu den Grinden, die in der
Entscheidung T 1773/18 angefihrt sind (siehe Punkte 9.1
und 9.2 der Entscheidungsgriinde), wird durch die
Anderung die Verwendung auf Derivate der A-6-Elongasen
eingeschréankt, die zu mindestens 50% identisch mit den
Aminosauresequenzen von SEQ ID NO: 70 und 112 sind.
Dadurch fallen weniger Aminosduresequenzen unter den
geanderten Anspruch 8, ohne dass sich die Eigenschaften
dieser Enzyme verandern. Es liegt somit eine
Einschrankung des beanspruchten Gegenstands vor, und

keine Auswahl aus zweil Listen.

Hilfsantrag 3A erfillt somit die Erfordernisse der
Artikel 76 (1) und 123 (2) EPU.

Erweiterung des beanspruchten Schutzumfangs und Klarheit

38.

39.

Die Kammer kann keinen VerstoB gegen die Erfordernisse
von Artikel 123 (3) EPU erkennen, da das Merkmal
"Herstellung der Verbindungen Docohexaensdure (DHA) und
Eisosapentaensdure (EPA)" in Anspruch 8, den
Schutzumfang auf die Herstellung der freien PUFAs DHA
und EPA im Vergleich zu Anspruch 8 wie erteilt
beschrankt. Dariber hinaus sind die eingefihrten

Anderungen in Anspruch 8 klar.

Hilfsantrag 3A erfillt somit die Erfordernisse der
Artikel 123 (3) und 84 EPU.

Unzureichende Offenbarung - Anspruch 8

40.

Die Beschwerdefihrerin II hat in ihrer Erwiderung auf
die Beschwerdebegriindung der Beschwerdefiihrerin I

beziiglich einer unzureichenden Offenbarung des



41.

42.

- 54 - T 1767/18

Gegenstands des Hilfsantrags 3A lediglich auf die

Eingaben in ihrer Beschwerdebegriindung verwiesen.

Die Kammer kann nicht erkennen, in wie fern diese
Eingaben das Verfahren von Anspruch 8 von Hilfsantrag
3A betreffen, da der Gegenstand dieses Anspruchs auf
die Herstellung zweier bestimmter freier PUFA
Verbindungen (DHA und EPA) eingeschrankt wurde.
Abbildung 1 der Stammanmeldung zeigt, dass EPA und DHA
mit den finf in Anspruch 8 genannten Enzymen
hergestellt werden konnen. Dies ist auch den Beispielen
8 und 32 der Stammanmeldung zu entnehmen, die
verschiedene Teilabschnitte des Biosynthesewegs in der
rekombinanten Herstellung von EPA und DHA in Hefen
zeigen (siehe Beispiel 32, Seite 65, Absatz [0366]:
Herstellung von EPA mit A-6-Desaturase, A-6-Elongase
und A-5-Desaturase ausgehend von Linolsdure und o-
Linolensdure (ALA); siehe Beispiel 8, Seite 50:
Herstellung von DHA mit einer A-5-Elongase ("OmElo3"),
einer A-5-Desaturase bzw. A-4-Desaturase ausgehend wvon
EPA). Die Kammer hat keine Zweifel, dass dies auch in

Pflanzen méglich ist.

Damit erfillt Hilfsantrag 3A die Erfordernisse von
Artikel 83 EPU.

Erfinderische Tdtigkeit - Anspruch 8

43.

Die Entgegenhaltung D11 bleibt der nédchstliegende Stand
der Technik fir die zu betrachtende Ausfihrungsform wvon
Anspruch 8. Die Erhohung der Mindestsequenzidentitat
der genannten Derivate auf 50% in Anspruch 8c) bewirkt
im Vergleich zu den 40% aus Anspruch 8 von Hilfsantrag
3 keinen unerwarteten technischen Effekt. Damit ist das
oben genannte technische Problem fur die

Ausfihrungsform des Verfahren von Anspruch 8 wvon



44 .

45.

- 55 - T 1767/18

Hilfsantrag 3 dasselbe wie fir die hier zu betrachtende

Ausfiuhrungsform.

Es muss daher geprift werden, ob die Fachperson
ausgehend vom Verfahren der Entgegenhaltung D11
angesichts der oben formulierten technischen Aufgabe,
in naheliegender Weise zum beanspruchten Verfahren
gelangt wadre. Diese Frage ist unabhédngig vom oben
dargestellten Sachverhalt zu klaren, da die Fachperson
durch die Verwendung der A-6-Elongase PSEl aus der
Entgegenhaltung D16 im Verfahren der Entgegenhaltung
D11 in vorliegenden Fall nicht automatisch zur
beanspruchten Ausfihrungsform gelangt ware, da die
Mindestsequenzidentitat der Derivate von 40% auf 50%

angehoben wurde.

In einer ersten Argumentationslinie brachte die
Beschwerdefiihrerin II vor, dass das Verfahren von
Anspruch 8 Merkmale enthalte, die nicht
notwendigerweise zur L&6sung der technischen Aufgabe
beitragen. Dazu wurde vorgetragen, dass das Verfahren
von Anspruch 8 nicht auf einen linearen Biosyntheseweg
beschrankt sei. Daher gebe es keinen kausalen
Zusammenhang zwischen der Verwendung der beanspruchten
Derivate der A-6 Elongase und der Herstellung von DHA/
EPA in der geforderten Mindestmenge, weil dafir die
Verwendung dieses Enzyms nicht zwingend erforderlich
sei. Laut Absatz [0076] des Patents lieBe sich die
Verwendung des Enzyms umgehen, indem das von der A-6
Elongase im Syntheseweg hergestellte Zwischenprodukt
dem Organismus direkt zugegeben werde. In diesem Fall
erfille die A-6 Elongase bei der Herstellung von PUFAs
gemédl Anspruch 8 keine Aufgabe, und sei in der Prifung
der erfinderischen Tatigkeit nicht zu bericksichtigen

(siehe Rechtsprechung, I.D.9.1.).
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Die Kammer ist von dieser Argumentation nicht
iberzeugt. Laut standiger Rechtsprechung sind Anspriche
so auszulegen, dass sie technisch sinnvoll sind (siehe
Rechtsprechung, II.A.6.1.).

Anspruch 8 verlangt die Herstellung von DHA und EPA in
einer geforderten Mindestmenge durch die Verwendung von
mindestens finf Enzymen (A-6-Desaturase, A-6-Elongase,
A-5-Desaturase, A-5-Elongase, und einer A-4-Desaturase)
deren Gene in transgene Mikroorganismen oder Pflanzen
transformiert wurden. Mit anderen Worten mindestens
diese finf Enzyme missen zur Herstellung von EPA und
DHA verwendet werden. Daher kann das Verfahren von
Anspruch 8 nicht so ausgelegt werden, dass einzelne
oder mehrere dieser Enzyme nicht an dieser Aufgabe
beteiligt sind. Dies stellt nach Meinung der Kammer

keine technisch sinnvolle Auslegung des Anspruchs dar.

Die Beschwerdefihrerin II brachte in einer zweiten
Argumentationslinie vor, dass die betrachtete
Ausfihrungsform des beanspruchten Verfahrens durch die
Kombination der Lehre der Entgegenhaltungen D11 und D18

fiir die Fachperson nahegelegt sei.

In diesem Zusammenhang brachte sie vor, dass die zu
mindestens 50% identischen Derivate der A-6-Elongase
aus Anspruch 8 nicht auf Derivate dieses Enzyms aus O.
tauri beschrankt seien, sondern alle Derivate umfassen,
die die strukturellen Anforderungen des Anspruchs

erftllen, unabhdngig von ihrer Herkunft.

Die Entgegenhaltung D18 zeige eine Aminosduresequenz
der A-6-Elongase aus P. patens (SEQ ID NO: 2), die zu
45% identisch sei zu SEQ ID NO: 70 aus Anspruch 8.
Darilber hinaus motiviere die Entgegenhaltung D18 die

Fachperson weitere Derivate der A-6-Elongase aus P.
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patens zu finden, die mindestens zu 50% identisch zu
SEQ ID NO: 2 seien (siehe Seite 25, Zeilen 16 bis 23),
bzw. Homologen davon (siehe Seite 29, Zeilen 23 bis
29) .

Da ein signifikanter Uberlappungsbereich zwischen
diesen Derivaten der A-6-Elongase aus P. patens und den
beanspruchten Derivaten der A-6-Elongase bestehe, hatte
die Fachperson eine Sequenz gefunden, die in den
Schutzbereich von Anspruch 8 falle. Es sei etablierte
Rechtsprechung, dass der gleiche Standard anzulegen
sei, wenn es um die Offenbarung des Streitpatents und
einer Entgegenhaltung des Standes der Technik gehe. Da
es beziglich der A-6-Elongase in Anspruch 8 keinen
Zweifel gebe, dass die Fachperson im wesentlichen alle
Derivate bekommen koénne, die mindestens zu 50%
identisch damit seien, gelte dies auch fir die zu
mindestens 50% identischen Derivate der SEQ ID NO: 2
aus der Entgegenhaltung D18. Es wurde auf die
Entscheidung T 1120/00 verwiesen.

Die Kammer ist von diesem Vorbringen nicht tberzeugt.
Zwar nennt die Entgegenhaltung D18 Algen im Allgemeinen
(siehe Anspruch 3), bzw. neben dem Moos Physcomitrella,
die einzelligen Marinen Saprophyten Thraustochytrium,
und Crythecodinium, eine marine nicht Photosynthese
betreibende Unterart der Dinoflagellaten (siehe
Anspruch 4) als mogliche Bezugsquellen fUr eine A-6-
Elongase, allerdings sind keine individuellen
Algenarten genannt, von denen um die 10.000
verschiedene existieren. Photosynthese betreibende
Algen, wie die Grinalgen, zu denen O. tauri gehort,
sind in dieser Entgegenhaltung nicht genannt. Dariber
hinaus gibt die Entgegenhaltung D18 keine Hinweise
darauf welche Algen PUFAs herstellen konnen, um dadurch

der Fachperson einen Anhaltspunkt zu geben, in welchen
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Algen die Suche nach einer A-6-Elongase potenziell mit

einer gewissen Erfolgserwartung verbunden sein kdnnte.

Somit kann die Fachperson auf Grund der groBen Anzahl
an bekannten Algenarten, der Nichterwdahnung von Algen
die PUFAs herstellen koénnen, der Nichterwahnung von
Grinalgen im Allgemeinen und O. tauri im besonderen,
der Entgegenhaltung D18 keine Hinweise entnehmen, die
sie auf Grund einer angemessenen Erfolgserwartung
veranlasst hatte in ihre Suche nach weiteren A-6-

Elongasen Grunalgen bzw. O. tauri einzuschlieRen.

Die Entscheidung T 1120/00 ist daher fir den
vorliegenden Fall nicht relevant. Die von der
Beschwerdefihrerin II zitierten Passagen betreffen rein
technische Aspekte, die flir eine ausreichende
Offenbarung von Sequenzen mit einer niedrigen Homologie
(60%) in einer prioritatsbegriindenden Anmeldung eine
Rolle spielen, jedoch nicht den Aspekt behandeln, ob
eine Fachperson, die etwas technisch hatte machen
konnen, dies auf Grund einer angemessenen
Erfolgserwartung auch getan hatte. Dafiir wadren in der
Entgegenhaltung D18 Hinweise erforderlich, dass es in

Grinalgen A-6-Elongasen gibt, insbesondere in O. tauri.

Unabhangig davon sind aus der Entgegenhaltung D11 keine
Hinweise ersichtlich, dass die Fachperson das darin
gezeigte Verfahren mit den zu 50% identischen A-6-
Elongasen von SEQ ID NO: 2 aus der Entgegenhaltung D18
kombiniert hatte, insbesondere mit solchen, die in den

Uberlappungsbereich von Anspruch 8c) fallen.

Das Verfahren von Anspruch 8 des Hilfsantrags 3A

erfiillt somit die Erfordernisse von Artikel 56 EPU.
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Riige nach Regel 106 EPU

49.

50.

51.

In der mindlichen Verhandlung hat die Kammer
entschieden, den in der Rlge enthaltenen Einwand einer
Verletzung des Artikels 113 (1) EPU zuriickzuweisen.

Folgende Uberlegungen fihrten zu dieser Zurickweisung.

Zunachst ist festzustellen, dass die Kammer die Rige
nicht so versteht, dass die Beschwerdefihrerin II von
der Kammer daran gehindert worden wéare, wahrend der
mundlichen Verhandlung vorzutragen. Dies hat die
Beschwerdefiithrerin II in ihrer Rige auch nicht
behauptet. Die Kammer stellt diesbeziglich dennoch
fest, dass der Vorsitzende die Beteiligten zu jedem
einzelnen Punkt gefragt hat, ob sie einen weiteren
Vortrag haben, und auch am Ende der mindlichen
Verhandlung erkléarten die Beteiligten auf Nachfrage des
Vorsitzenden, dass sie keine weiteren Antradge oder

Anmerkungen vorzubringen haben.

Des Weiteren versteht die Kammer die Rilge der
Beschwerdefiithrerin II auch nicht dahingehend, dass sie
geltend macht, ihr rechtliches Gehor sei bei der
Entscheidung tiber die Nichtbericksichtigung ihrer im
Schriftsatz vom 1. Mai 2022 vorgebrachten Einwande und
Argumente verletzt worden. Die Beteiligten wurden zu

dieser Frage wahrend der mindlichen Verhandlung gehort.

Vielmehr machte die Beschwerdefiithrerin II in ihrer Rige
geltend, dass die durch die Beschwerdefihrerin I
eingereichten geadnderten Patentunterlagen (Hilfsantrage
3 und 3A) nicht auf die Vereinbarkeit mit dem EPU
gepruft wurden. Diese Vereinbarkeit sei wahrend der
mundlichen Verhandlung nicht diskutiert worden und
somit sei der Beschwerdefihrerin II nicht die

Gelegenheit gegeben worden, zu dieser Vereinbarkeit
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vorzutragen. Durch die Nichtzulassung ihrer Argumente
(aus dem Schriftsatz vom 1. Mai 2022) in das Verfahren
seil es fir die Beschwerdefihrerin II unmdglich gewesen,
zu der Vereinbarkeit mit dem EPU Stellung zu nehmen,
nicht einmal auf einer prima facie Weise. Die
Beschwerdefihrerin II machte in ihrer Rige unter
Verwels auf Artikel 101 (3) a) EPU auch geltend, dass
die Kammer ein Patent nur aufrecht erhalten kann, wenn
es den Erfordernissen des EPU genltigt. Sie verwies auf
das Erfordernis der Amtsermittlung der Kammer und
darauf, dass Artikel 101 (3) a) EPU den Regelungen der

Verfahrensordnung der Beschwerdekammern vorgeht.

Fir die Kammer begrindet dieses Vorbringen keine

Verletzung des rechtlichen Gehodrs.

Zunachst ist festzuhalten, dass die Vereinbarkeit der
Hilfsantridge 3 und 3A mit dem EPU in der mindlichen
Verhandlung diskutiert wurde. Beziglich der "formalen"
Voraussetzungen verwies die Beschwerdefilhrerin II in

der mindlichen Verhandlung bei Hilfsantrag 3 auf ihr

schriftliches Vorbringen und mit den Beteiligten wurde
dann diskutiert, ob der Gegenstand von Anspruch 8 des
Hilfsantrags 3 den Anforderungen des Artikels 56 EPU
genligt. Beziiglich der Einwande gegen Anspruch 8 des

Hilfsantrags 3A verwies die Beschwerdefihrerin II -

abgesehen von ihrem Einwand mangelnder erfinderischer
Tatigkeit - auf ihr schriftliches Vorbringen. Mit den
Beteiligten wurde dann diskutiert, ob der Gegenstand

von Anspruch 8 des Hilfsantrags 3A den Anforderungen

des Artikels 56 EPU genigt.

Allerdings ist der Beschwerdefihrerin II zuzustimmen,
dass die Kammer nicht alle Voraussetzungen der
Vereinbarkeit mit dem EPU in der mindlichen Verhandlung

diskutiert hat. Insbesondere wurden die Einwande und
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Argumente der Beschwerdefilthrerin II aus dem Schriftsatz
vom 1. Mai 2022 nicht diskutiert. Denn die Kammer hatte
entschieden, die im Schriftsatz vom 1. Mai 2022
enthaltenen Anderungen des Beschwerdevorbringens
unberiicksichtigt zu lassen (siehe oben Punkt 14). Die
Einwande und Argumente waren daher nicht im Verfahren

und die Beteiligten waren dazu folglich nicht zu horen.

Die Kammer ist auch von den Argumenten beziiglich der
Amtsermittlung (Artikel 114 EPU) und Artikel 101 (3) a)
EPU, sowie beziiglich der Hierarchie der Normen nicht

Uberzeugt.

Die genannten Vorschriften betreffen als solche keine
Tatbestidnde, auf die ein Uberpriifungsantrag gestiitzt
werden konnte. Die in Artikel 112a (2) EPU genannten
Grinde sind insoweit abschlieRend, und weder ein
VerstoB gegen Artikel 114 EPU noch Artikel 101 (3) a)
EPU ist dort genannt.

Die Kammer stellt auch die Hierarchie zwischen den
Regelungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern
und denen des EPU nicht in Frage (siehe auch Artikel 23
VOBK 2020). Allerdings verkennt die

Beschwerdefilhrerin II, dass Artikel 114 (2) EPU das in
Artikel 114 (1) EPU verankerte Prinzip der
Amtsermittlung ergidnzt und Artikel 114 (2) EPU es der
Kammer erlaubt, Tatsachen und Beweismittel, die von den
Beteiligten verspatet vorgebracht werden, nicht zu
berlicksichtigen. Auch der hier von der Kammer
angewandte Artikel 13 (2) VOBK 2020 (siehe oben Punkt
14) beruht - zumindest soweit es um das Vorbringen von
Tatsachen und Beweismitteln geht - auf dem Artikel

114 (2) EPU. Dieser Artikel mag in einem
Spannungsverhdltnis zu der Voraussetzung des

Artikel 101 (3) a) EPU stehen. Zumindest sind diese



53.

53.

- 62 - T 1767/18

beiden Vorschriften aber hierarchisch auf der gleichen
Ebene, denn es handelt sich bei beiden Vorschriften um
Artikel des EPU.

Im Ubrigen kann die Vorschrift des Artikels 101 (3) a)
EPU nicht so verstanden werden, dass Jjegliche
Voraussetzungen des EPU zu prifen sind (siehe z. B.

G 3/14 zur Frage der Prifung der Deutlichkeit der
Anspriche bei einer Anderung der Anspriiche im
Einspruchsverfahren) und auch nicht, dass diese
Voraussetzungen immer von Amts wegen zu prufen sind.
Ware letzteres der Fall, wiirde der Artikel 114 (2) EPU
sinnentleert, da er ja gerade davon ausgeht, dass
verspatet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nicht

berlicksichtigt werden missen.

Vielmehr sind im Einspruchsbeschwerdeverfahren die
Voraussetzungen des EPU insoweit zu prifen, als
Einwande von der Einsprechenden ordnungsgemal - also
nicht verspatet und substantiiert - vorgebracht wurden.
Im vorliegenden Fall wurden die Einwande der
Beschwerdefihrerin II gegen die Hilfsantrdge 3 und 3A
im Schriftsatz vom 1. Mai 2022 unbericksichtigt
gelassen, da sie erst nach der Ladung zur Vorbereitung
der mindlichen Verhandlung vorgebracht wurden. Diese
Nichtbericksichtigung erfolgte aus prozeduralen
Grinden, da die Einwdnde und Argumente verspatet

eingereicht worden waren (siehe oben Punkt 14).

Der Vollstandigkeit halber sei noch angefihrt, dass es
einer Beschwerdekammer unbenommen bleibt, Einwande auch
von Amts wegen zu erheben und zu prifen, zumindest im
Rahmen des zum Beispiel von der GroRen Beschwerdekammer
gesetzten Kompetenz- und Prifungsrahmens (siehe zum
Beispiel die in G 10/91 und G 3/14 gesetzten Grenzen).

Es gibt aber im Einspruchsbeschwerdeverfahren keine
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uneingeschrankte Pflicht, dies zu tun.

Die Beschwerdefiihrerin II zitierte in diesem
Zusammenhang G 9/91, Punkt 19 der Entscheidungsgriinde,
wonach Anderungen der Anspriiche oder anderer Teile
eines Patents, die im Einspruchs- oder
Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem
Umfang auf die Erfiillung der Erfordernisse des EPU

(z. B. des Artikels 123 (2) und (3) EPU) =zu priifen

sind.

Dieser Verweis ist aber nicht zielfihrend.

Dieser von der Beschwerdefiihrerin II zitierte Absatz
ist im Kontext der Entscheidung G 9/91 und der insoweit
gleicht lautenden Stellungnahme G 10/91 zu sehen. Die
Stellungnahme G 10/91 betrifft unter anderem die
Kompetenz zur Uberpriifung neuer Einspruchsgriinde im
Einspruchs- und Beschwerdeverfahren. So ist laut Punkt
18 der Entscheidungsgriinde der Artikel 114 (1) EPU,
obwohl er sich formal gesehen auch auf das
Beschwerdeverfahren erstreckt, im Beschwerdeverfahren
generell restriktiver anzuwenden als im
Einspruchsverfahren. Insoweit darf z. B. ein neuer
Einspruchsgrund gegen das erteilte Patent im
Beschwerdeverfahren nur mit dem Einverstandnis des
Patentinhabers gepriift werden (G 10/91, Punkt 18 der
Entscheidungsgriinde). Im nadchsten Absatz der G 10/91,
also im von der Beschwerdefilthrerin II zitierten Punkt
19 der Entscheidungsgrinde, wird dann ausgefihrt, dass
Anderungen des Patents in vollen Umfang auf deren
Vereinbarkeit mit den Anforderungen des EPU zu prifen
sind - somit betrifft dieser Punkt nicht mehr den
Sachverhalt neuer Einspruchsgrinde gegen das erteilte
Patent. Punkt 19 der Entscheidungsgrinde stellt somit

klar, dass der Uberpriifungsumfang bei Anderungen des
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Patents - anders als beim erteilten Patent - eben nicht

wie in Punkt 18 dargestellt eingeschrankt ist.

Jedoch ist Punkt 19 der Entscheidungsgriinde von G 9/91
und G 10/91 nicht zu entnehmen, dass es eine Pflicht
gabe, im Beschwerdeverfahren eingereichte Antrage von
Amts wegen auf alle Erfordernisse des EPU zu prufen.
Wie oben erwahnt, widre eine so verstandene,
uneingeschrankte Amtsermittlungspflicht auch nicht mit

Artikel 114 (2) EPU vereinbar.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung

zurickverwiesen, mit der Anordnung das Patent

aufrechtzuerhalten auf Grundlage der Anspriche 1 bis 11

des Hilfsantrags 3A, eingereicht am 24. Januar 2019, und

einer noch anzupassenden Beschreibung.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

N\
Q:% N
NE

&
o

()

0,

b /399”01@ 2130
Spieog ¥

C. Vodz B. Stolz

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



