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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

VI.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung
einer Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das
europaische Patent mit der Nummer 2 169 052
zurlickzuweisen. Dieses Patent basiert auf der
europdischen Patentanmeldung Nr. 09 176 092.6, 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 Einsprechende ("Beschwerdefithrerin") brachte in
ihrer Beschwerdebegriindung unter anderem Einwande wegen
unzuldssiger Erweiterung (Artikel 100(c) EPU) vor. Dazu

legte sie auch das folgende Dokument vor:

D56: Aktualisierte Liste an mehrfach ungesattigten
Fettsauren ("PUFAs") die unter die allgemeine

Formel I von Anspruch 8 fallen.

Die Patentinhaberin ("Beschwerdegegnerin") reichte in
Antwort auf die Beschwerdebegriindung die Hilfsantrage
1, 1A bis 1D, 2, 2A bis 2D, und 3 bis 6 ein.

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

Kammer informiert.

In Antwort darauf brachte die Beschwerdefihrerin

Gegenargumente vor.

Die miindliche Verhandlung fand am 1. Dezember 2021 in

Form einer Videokonferenz statt. Die Beschwerdegegnerin
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nahm am Ende der Verhandlung alle von ihr ins Verfahren

eingebrachten Hilfsantrédge zurick.

Anspriche 1 und 8 wie erteilt (Hauptantrag) lauten wie
folgt:

"l. Isolierte Nukleinsdure mit einer Sequenz, die filr
ein Polypeptid mit A6-Desaturaseaktivitat kodiert, mit
a) einer Nukleinsdure mit der in SEQ ID NO: 89
dargestellten Sequenz,

b) einer Nukleinsaure, die sich als Ergebnis des
degenerierten genetischen Codes von der in SEQ ID NO:
90 dargestellten Aminosaduresequenz ableiten lasst, oder
c) Derivate der in SEQ ID NO: 89 dargestellten
Nukleinsaduresequenz, die fir Polypeptide mit mindestens
060% Identitat auf Aminosdureebene mit SEQ ID NO: 90

kodiert und eine A6-Desaturaseaktivitat aufweist.

8. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der

allgemeinen Formel I

0
! CH, _CH, CH, (1)
~CcH=CH CH,
m 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

Ab-Desaturase-Aktivitat kodiert, und
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b) Einbringen mindestens einer Nukleinsdure mit
einer Sequenz in den Organismus, welche fiir eine A6

-Elongase-Aktivitat kodiert, und

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

A5-Desaturase-Aktivitat kodiert, und

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

A5-Elongase-Aktivitat kodiert, und

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

Ad4-Desaturase-Aktivitat kodiert, und

wobeil 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-,
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Lyso-Phosphalidylinositol- oder gesattigtes oder
ungesattigtes Cy-Copy-Alkylcarbonyl-,

R> = Wasserstoff-, gesattigtes oder ungesattigtes
Cy-Cyy—-Alkylcarbonyl-, oder R? oder R’ unabhangig

voneinander einen Rest der allgemeinen Formel Ia:

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

2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 9, m = 2, 3, 4, 5 oder 6 und
0 oder 3, wobei die Nukleinsdure mit einer Sequenz,

fir das Polypeptid mit A6-Desaturaseaktivitat

kodiert, ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus:

Die

a) einer Nukleinsaure mit der in SEQ ID NO: 89
dargestellten Sequenz, oder

b) Nukleinsauren, die sich als Ergebnis des
degenerierten genetischen Codes von der in SEQ ID
NO: 90 dargestellten Aminosduresequenz ableiten
lassen, oder

c) Derivate der in SEQ ID NO: 89 dargestellten
Nukleinsduresequenz, die fir Polypeptide mit
mindestens 60% Identitdt auf Aminosdureebene mit
SEQ ID NO: 90 kodieren und eine A6-

Desaturaseaktivitat aufweisen".

fir die Entscheidung relevanten Argumente der

Beschwerdefiithrerin lauten wie folgt:

Unzuldssige Erweiterung - Anspriiche 1 und 8

Die

Kombination der Merkmale "Derivate der in SEQ ID

NO:89", "mindestens 60% Identitdt", und "A6-
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Desaturaseaktivitdt" in den Ansprichen 1lc) und 8c)
stelle eine Auswahl aus zwel oder drei Listen dar, die
laut Rechtsprechung keine Stitzung in der

Stammanmeldung besitze.

Auch das Verfahren von Anspruch 8 sei unzulassig
erweitert. Dieses Verfahren unterscheide sich von dem
Verfahren gemé&R Anspruch 1 wie eingereicht dadurch,
dass in den Verfahrensschritten a) und b)
Nukleinsauresequenzen, die fir eine A9-Elongase und
eine A8-Desaturase kodieren, gestrichen worden seien.
Diese Streichung von Nukleinsauren, die fir zwei Enzyme
kodierten, bedeute im Vergleich zum urspringlich
eingereichten Anspruch 1, dass das Verfahren von
Anspruch 8 nur mindestens finf statt sieben Enzyme fir
die Herstellung mehrfach ungesattigter Fettsauren
(nachfolgend "PUFAs" von poly unsaturated fatty acids)

der allgemeinen Formel I verwende.

Insgesamt fielen 70 verschiedene PUFAs unter die
allgemeine Formel I von Anspruch 8 (siehe
Entgegenhaltung D56), wie zum Beispiel, die w-3 PUFA
"20:349,12,15" ynd die w-6 PUFA "20:2411,14v  f{ir deren
Herstellung die Aktivitadten der A9-Elongase und der A8-
Desaturase erforderlich seien (siehe Entgegenhaltung
D56, Verbindungen der Nummern 14 und 42, sowie

Abbildung 1B der Stammanmeldung) .

Mit anderen Worten, wahrend Anspruch 1 wie erteilt
mindestens sieben Enzyme flir die Herstellung der
Verbindungen der allgemeinen Formel I verwende,
verwende das Verfahren von Anspruch 8 flir dieselbe
Aufgabe nur mindestens finf dieser Enzyme. Auch
Abbildung 1B biete keine Basis flir diese Streichungen
von Enzymen in Anspruch 8. Da das Verfahren von

Anspruch 8 somit die gleiche Anzahl an PUFAs herstelle,



IX.

- 6 - T 1773/18

jedoch fir deren Herstellung weniger Enzyme verwende

als das urspringlich offenbarte Verfahren von Anspruch
1, liege eine Offenbarung vor, die die Fachperson nicht
unmittelbar und eindeutig der Stammanmeldung entnehmen

konne.

Die fir die Entscheidung relevanten Argumente der

Beschwerdegegnerin lauten wie folgt:

Unzuldssige Erweiterung - Anspriiche 1 und 8

Die Kombination der Merkmale "Derivate der in SEQ ID
NO:89", "mindestens 60% Identitdt", und "A6-
Desaturaseaktivitdt" in den Anspriichen 1lc) und 8c)
stelle keine Auswahl aus Listen dar, sondern bedeute
eine Einschrankung des beanspruchten Gegenstands. Eine
Basis flir diese Merkmalskombination finde sich auf
Seite 46, Absatz 2 und in Anspruch 21 c) der
Stammanmeldung jeweils in Kombination mit der
Offenbarung auf Seite 50, Zeilen 16 bis 42. Dariber
hinaus definiere die Stammanmeldung die Begriffe
"Homologie" und "Identitdt" als Synonyme (siehe Seite
51, Zeilen 14 und 15).

Eine Basis fir das Verfahren von Anspruch 8 finde sich
auf Seite 10, Zeile 21 bis Seite 11, Zeile 39 in
Verbindung mit dem urspriinglich eingereichten Anspruch
1. Obwohl die Offenbarung von Seite 11, Zeile 25 bis 39
die SEQ ID NO: 90, die fir eine Aminosaduresequenz mit
A6-Desaturase Aktivitat stehe, nicht nenne, wisse die
Fachperson, dass dies ein offensichtliches Versehen
sei. Das von der SEQ ID NO: 90 beschriebene Enzym werde
von der in der SEQ ID NO: 89 dargestellten Nukleinsdure
kodiert, welche auf Seite 11, Zeile 20 und auf Seite
10, Zeile 33 explizit genannt sei. Durch die Nennung
der SEQ ID NO: 89 sei es fir die Fachperson
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offensichtlich, dass die dazu gehdrende SEQ ID NO:90
auf der Seite 11, Zeilen 25 bis 39 lediglich vergessen
worden sei. Weitere Hinweise dafir seien der Gesamtheit
der Offenbarung der Stammanmeldung zu entnehmen. Es sei
unstrittig, dass die A6-Desaturase von SEQ ID NO:90
durch die Nukleinsduresequenz von SEQ ID NO: 89 kodiert
sel (siehe Seite 45, Zeile 33 bis Seite 406, Zeile 7,
oder Seite 65, Zeile 33 bis Seite 066, Zeile 7). Die
Verwendung der von der SEQ ID NO: 90 dargestellten
Aminosduresequenz bzw. deren Derivaten von
"vorzugswelise mindestens etwa 60 %" Identitat im
erfindungsgemalien Verfahren sei in der Stammanmeldung
auf Seite 50, Zeile 17 bis Seite 51, Zeile 15 genannt.
Die Verwendung des Begriffs "vorzugsweise" in
Verbindung mit 60% Sequenzidentitat stelle fir die
Fachperson einen ausdricklichen Hinweis dar, diese
Sequenzidentitat auszuwdhlen. Unabhangig davon stelle
die Kombination der Sequenzen SEQ ID NO: 89 und 90 mit
der angegebenen Sequenzidentitdt von mindestens 60%
keine Auswahl aus zweil Listen dar, sondern sei eine

Beschrankung.

Abbildung 1B der Stammanmeldung offenbare einen Hinweis
fiir die Streichung der A9-Elongase und der A8-
Desaturase, und die alleinige Verwendung der in
Anspruch 8 genannten finf Enzyme, da diese Enzymgruppe
zu einem anderen/alternativen PUFA-Syntheseweg gehore.
Die Offenbarung auf Seite 29, Zeilen 11 bis 17 zeige
des weiteren die Verwendung der finf in Anspruch 8

genannten Enzyme.

Die Beschwerdefilhrerin beantragt, die angefochtene

Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde

zurickzuweisen.
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Entscheidungsgriunde
Hauptantrag
Unzuldssige Erweiterung - Anspriche 1 und 8 (wie erteilt)

1. 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.

Anspruch 1

2. Die Beschwerdefihrerin hat beziglich Anspruch 1 wahrend
der miindlichen Verhandlung auf ihre schriftlich

eingereichten Argumente verwiesen.

3. Die Kammer hat in ihrer Mitteilung bereits ausgefihrt
warum sie von dieser Argumentation nicht iUberzeugt ist.
Weitere Eingaben der Beschwerdefihrerin zu diesem Punkt
sind nicht erfolgt, und das Verfahren hat auch im
Ubrigen keine neuen Aspekte hervorgebracht, die die in
der Mitteilung vertretene Rechtsansicht obsolet
erscheinen lieBen. Der Gegenstand von Anspruch 1 geht
nicht dber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich

eingereichten Fassung hinaus.
Anspruch 8
4. Nach stdndiger Rechtsprechung gilt der sogenannte

"Goldstandard" fiir die Beurteilung, ob eine Anderung
mit den Erfordernissen der Artikel 76(1)/123(2) EPU in
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Einklang steht. Dazu darf jede Anderung unabhidngig 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, II.E.1.1.).

Gegen das Verfahren von Anspruch 8 wurden von der

Beschwerdefihrerin mehrere Einwdnde erhoben.

Zum einen wurde vorgebracht, dass die Stammanmeldung
keine Basis fir die Kombination der in Anspruch 8c)
genannten Merkmale "Derivate der in SEQ ID NO:89
dargestellten Nukleinsduresequenz", "mindestens 60%
Identitdt auf Aminosdureebene mit SEQ ID NO: 90", und
"A6-Desaturaseaktivitdt" besitze. Diese Merkmale
entstammten verschiedenen Listen, fiir deren Kombination
es keinen entsprechenden Hinweis gebe. Daher erzeuge
ihre Kombination in Anspruch 8c) einen neuen
Gegenstand, der sich der Stammanmeldung nicht

unmittelbar und eindeutig entnehmen lasse.

Die Kammer kann sich dieser Auffassung nicht
anschlieRBen. Es ist unstrittig, dass die Stammanmeldung
ein Verfahren zur Herstellung von PUFAs in transgenen
nichthumanen Organismen beschreibt (siehe Anspruch 1
wie eingereicht, Seite 7, Zeile 7 bis Seite 10, Zeile
16) . Dazu werden isolierte Nukleinsauren in diese
Organismen eingebracht, "die flir Polypeptide mit A-9-
Elongase-, A-6-Desaturase-, A-8-Desaturase-, A-6-
Elongase-, A-5-Desaturase-, A-5-Elongase-und/oder A-4-
Desaturaseaktivitdt codieren" (siehe Anspruch la) bis

e) wie eingereicht, und Seite 10, Zeile 17 bis 20).
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Unter anderen werden flir diese Aufgabe Nukleinsauren
mit der in der "SEQ ID NO: 89" dargestellten Sequenz,
bzw. Derivate davon verwendet (siehe Seite 10, Zeile 34

und Seite 11, Zeile 20), die "fiir Polypeptide mit

je)

mindestens 40 % Identitdt auf Aminosdureebene" kodieren

(siehe Seite 11, Zeilen 24 und 25, Hervorhebung
hinzugefigt). Die Nukleinsdaure mit der in "SEQ ID NO:
89" dargestellten Sequenz kodiert fir ein Enzym mit
einer A-6-Desaturase Aktivitat (siehe Seite 45, Zeile
33 bis Seite 46, Zeile 7).

Die Beschwerdefihrerin brachte in diesem Zusammenhang
zudem vor, dass das Verfahren von Anspruch 8 dem auf
Seite 10, Zeile 21 bis Seite 11, Zeile 39 genannten
Verfahren entspreche. Allerdings nenne der Absatz auf
Seite 11, Zeilen 25 bis 39 die Aminosduresequenz SEQ ID
NO: 90 nicht, womit die Verwendung dieser Sequenz im

beanspruchten Verfahren nicht offenbart sei.

Es ist richtig, dass die Stammanmeldung die
Aminosauresequenz von SEQ ID NO: 90, d.h. einer A-6-
Desaturase, auf Seite Seite 11, Zeilen 25 bis 39 nicht
nennt. Dieser Absatz offenbart Aminosduresequenzen, die
zu mindestens 40% identisch zu den dort genannten
Referenzaminosduresequenzen sind. Diese
Referenzaminosdauren werden von den zuvor auf Seite 11,
Zeilen 12 bis 24 genannten korrespondierenden
Nukleinsduresequenzen kodiert, wie zum Beispiel SEQ ID
NO: 89. Statt der SEQ ID NO: 90 Sequenz wird auf Seite
11, Zeile 33 die Aminosauresequenz "SEQ ID NO: 88"
genannt. Dieses Enzym wird von der Nukleinsduresequenz
SEQ ID NO: 87 kodiert, einer Sequenz die jedoch weder
auf Seite 10, Zeilen 25 bis 37 noch auf Seite 11,
Zeilen 12 bis 24 der Stammanmeldung genannt ist. Die
Aminosauresequenz von SEQ ID NO: 88 steht fiir ein Enzym

mit einer w-3-Desaturase-Aktivitat (siehe Seite 45,
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Zeilen 22 bis 32). Ein solche Enzymaktivitat ist jedoch
weder auf Seite 10, Zeile 21 bis 24, noch auf Seite 11,
Zeile 37 bis 39 der Stammanmeldung erwahnt, obwohl
diese Passagen die Enzymaktivitdaten nennen, die im

erfindungsgemaben Verfahren verwendet werden.

Dagegen ist die Nukleinsauresequenz von SEQ ID NO: 89
sowohl auf Seite 10, Zeile 33, als auch auf Seite 11,
Zeile 20 genannt. Sie kodiert, wie bereits erwahnt, fir
die Aminosduresequenz von SEQ ID NO: 90, die eine A-6-
Desaturaseaktivitat besitzt (siehe Seite 45, Zeile 33
bis Seite 46, Zeile 7). Eine A-6-Desaturase wird zudem
auf Seite 10, Zeilen 21 bis 24 und auf Seite 11, Zeilen
37 bis 39 der Stammanmeldung offenbart, d.h. in den
Passagen, die die im Verfahren verwendeten

Enzymaktivitd&ten nennen.

Mit anderen Worten, die offenbarte Nukleinsduresequenz
SEQ ID NO: 89 kodiert fiir eine A-6-Desaturase
Aktivitat, die auf den Seiten 10 und 11 der
Stammanmeldung offenbart ist, wahrend die offenbarte
Aminosduresequenz SEQ ID NO: 88 weder mit einer der
genannten Nukleinsduresequenzen korrespondiert, noch
eine Enzymaktivitat besitzt (w-3-Desaturase), die auf
Seite 10 oder 11 offenbart ist. Daher ware die
Fachperson von einer offensichtlichen Verwechslung der
SEQ ID Nummern 88 und 90 ausgegangen und hatte nach
weiten Hinweisen in der Beschreibung gesucht, die diese

Annahme stitzen.

Auf Seite 47, Zeile 30 bis Seite 51, Zeile 15 der
Stammanmeldung wird beschrieben, wie die im
erfindungsgemaben Verfahren verwendeten Nukleinsduren
in die Organismen eingebracht werden. Seite 50, Zeilen
17 bis 20 erwahnt, dass die "im erfindungsgemdfen

Verfahren verwendeten isolierten Nukleinsduremolekiile
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codieren filir Proteine oder Teile von diesen, wobel die
Proteine oder das einzelne Protein oder Teile davon
eine Aminosduresequenz enthdlt, die ausreichend homolog
zu einer Aminosduresequenz ist". In diesem Zusammenhang
werden unter anderen die Sequenzen SEQ ID NO: 88 und 90
genannt, die eine w-3-Desaturase bzw. A-6-Desaturase
Aktivitat besitzen (siehe Seite 50, Zeilen 28, 29 und
34) .

Die Beschwerdefihrerin argumentierte des weiteren, dass
das auf Seite 50, Zeile 17 bis Seite 51, Zeile 15
offenbarte erfindungsgemallie Verfahren eine Variante des
Verfahrens von Seite 10, Zeile 21 bis Seite 11, Zeile

39 sei.

Die Kammer kann sich auch dieser Auffassung nicht

anschlieBen.

Die Offenbarung auf Seite 50, Zeile 17 bis Seite 51,
Zeile 15 der Stammanmeldung umfasst vollumfadnglich die
Offenbarung auf Seite 10, Zeile 17 bis Seite 11, Zeile
39. Sie unterscheidet sich von der letzteren nur
dadurch, dass dort zweil weitere Enzymaktivitaten
genannt sind (eine A-12-Desaturase und eine w-3-
Desaturase) sowie den dazu gehdrenden
Aminosauresequenzen (SEQ ID NO: 106, 108 und 110).
Anspruch 8 wie erteilt schlieRt die Verwendung weiterer
Enzyme jedoch nicht aus, da die im Anspruch genannten
Verfahrensschritte durch den Begriff "umfasst"

gekennzeichnet sind.

Die Beschwerdefihrerin brachte weiter vor, dass die
Kombination der Sequenzen von SEQ ID NO: 90 auf Seite
50, Zeilen 28 und 29 mit einer Sequenzidentitat von
mindestens 60% einer Auswahl aus zweil Listen

entspricht, die sich auf Grund fehlender Hinweise nicht
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unmittelbar und eindeutig der Stammanmeldung entnehmen
lasse. In diesem Zusammenhang wurden die Entscheidungen

T 1259/16 und T 583/09 genannt.

Die Kammer kann sich letztlich auch dieser Auffassung
nicht anschlieBen. Wie von der Einspruchsabteilung in
der angefochtenen Entscheidung ausgefiihrt, handelt es
sich bei der Kombination der in Anspruch 8 genannten
SEQ ID Nummern mit der Mindestsequenzidentitat von 60%
nicht um eine Auswahl aus zweil Listen. Eine unzuladssige
Auswahl aus zwei Listen setzt nach etablierter
Rechtsprechung voraus, dass Merkmale miteinander
kombiniert werden die v&llig unabhangig voneinander
sind (siehe z.B. T 1259/16, Punkt 37 der
Entscheidungsgriinde) . Die Kombination unabhangiger
Merkmale kann dazu fihren, dass ein beanspruchter
Gegenstand Eigenschaften aufweist, die sich nicht
unmittelbar und eindeutig aus der Stammanmeldung

entnehmen lassen.

Im vorliegenden Fall wird jedoch die Verwendung eines
Enzyms, das zu mindestens 40% identisch zu der
Aminosauresequenz von SEQ ID NO: 90 ist (siehe Seite
46, Zeile 4 bis 7), bzw. zu 40% identisch ist zu einer
Aminosauresequenz die von der Nukleinsduresequenz SEQ
ID NO: 89 kodiert wird (siehe Seite 11, Zeile 20 bis
25), auf die Verwendung eines Enzyms eingeschrankt das
zu mindestens 60% identisch zu dieser Aminosaduresequenz
ist. Dadurch fallen weniger Aminosduresequenzen unter
den geanderten Anspruch 8, ohne dass sich die
Eigenschaften dieser Proteine verandern. Es liegt somit
eine Einschrankung des beanspruchten Gegenstands vor,
und daher keine Auswahl aus zwei Listen (siehe

T 1581/12, Punkt 7 der Entscheidungsgriinde, und

T 2134/10, Punkt 11 der Entscheidungsgriinde) .
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Die Kammer in der aktuellen Zusammensetzung folgt daher
nicht der Entscheidung T 583/09, Punkt 4 der
Entscheidungsgriinde, die unter Hinweis auf T 727/00,
Punkt 1.1.4 der Entscheidungsgriinde, die Auffassung
vertrat, dass Sequenzen und Sequenzidentitdten Listen
mit unterschiedlichen Eigenschaften darstellten, analog
zu anionischen Tensiden und Verfestigungsmitteln mit
unterschiedlichen Molekulargewichten. Wahrend
anionische Tenside und Verfestigungsmittel
konzeptionell und technisch unterschiedliche
Gegenstande darstellen, und eine Kombination aus beiden
einer Kombination unabhédngiger Merkmale entspricht,
sind Sequenzen mit unterschiedlichen
Sequenzidentitadten, aber einer gemeinsamen definierten
funktionalen Eigenschaft (hier: einer A-6-
Desaturaseaktivitat) untrennbar idber ihre gemeinsame
Referenzsequenz (hier: die SEQ ID NO: 90) miteinander

verbunden.

In einer weiteren Argumentation brachte die
Beschwerdefilhrerin vor, dass die Stammanmeldung keine
Basis flur 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 enthalte.

Die Beschwerdegegnerin verwies dazu auf Anspruch 1 wie

erteilt, sowie auf Abbildung 1 und die Seiten 28, Zeile
29 bis Seite 29, Zeile 18 der Stammanmeldung als Basis

flir die Streichungen der A-9-Elongase und der A-8-

Desaturase in Anspruch 8a) und b).

Die Kammer schlieBt sich an dieser Stelle der

Argumentation der Beschwerdefiihrerin an:

Die Praambel des urspringlich eingereichten Anspruchs 1

und die Pradambel von Anspruch 8 sind identisch. Dies
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bedeutet, dass der Zweck beider beanspruchter Verfahren
derselbe ist, und darin besteht 70 PUFAs herzustellen,
die unter die allgemeine Formel I fallen (siehe
Entgegenhaltung D56). Die Verfahrensschritte a) bis e)
von Anspruch 1 wie eingereicht, die den entsprechenden
Verfahrensschritten aus Anspruch 8 zu Grunde liegen,

lauten wie folgt:

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

A-6-Desaturase-Aktivitdt codiert, und

b) Einbringen mindestens einer Nukleinsduresequenz 1in
den Organismus, welche flir 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

d) Einbringen mindestens einer Nukleinsdure mit einer
Sequenz in den Organismus, welche flir 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 urspringlich eingereicht offenbart somit
fiir die Herstellung von PUFAs der allgemeinen Formel I
die Verwendung von mindestens sieben Nukleinsduren in
transgenen Organismen, die fiir 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.
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In Anspruch 8a) und b) wurden die Nukleinsdauren, die
fir eine A-9-Elongase- und die A-8-Desaturase-Aktivitat
kodieren, gestrichen. Damit verwendet das Verfahren wvon
Anspruch 8 fiir die Herstellung der im Anspruch
genannten PUFAs mindestens funf der sieben oben
genannten Enzyme (A-6-Desaturase, A-6-Elongase, A-5-
Desaturase, A-5-Elongase, und eine A-4-Desaturase). Mit
anderen Worten, das Verfahren von Anspruch 8 umfasst
Verfahren, die fur die Herstellung der gleichen Anzahl
an PUFAs eine geringere Mindestanzahl an Enzymen

bendtigen.

Es ist daher die Frage zu prifen, ob die Fachperson der
Gesamtheit der Offenbarung der Stammanmeldung unter
Einbeziehung ihres Fachwissens unmittelbar und
eindeutig ein Verfahren zur Herstellung von PUFAs gemal
der allgemeinen Formel I entnehmen kann, welches fir
diesen Zweck nur die in Anspruch 8 genannten finf

Enzyme verwendet.

Wie oben angefihrt, sind im urspringlich eingereichten
Anspruch 1 im Verfahrensschritt a) die Nukleinsduren
die fir eine A-9-Elongase- oder eine A-6-Desaturase-
Aktivitat kodieren, und im Verfahrensschritt b) die
Nukleinsduren die fir eine A-8-Desaturase oder eine
A-6-Elongase-Aktivitat kodieren, genannt. In beiden
Verfahrensschritten sind die Nukleinsduren durch ein
"oder" miteinander verbunden und stellen somit
Alternativen dar. Formal betrachtet offenbaren die
Verfahrensschritte a) und b) in Anspruch 1 wie
eingereicht somit mindestens die folgenden vier
Kombinationen aus Nukleinsauren, die fir
Enzymaktivitdaten in individualisierter Form 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;
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(4) A-6-Desaturase und eine A-6-Elongase.

Die Streichung der beiden Nukleinsduren, die fir eine
A-9-Elongase- und A-8-Desaturase-Aktivitat in den
Verfahrensschritten a) und b) von Anspruch 8 kodieren,
bewirkt, dass von den urspriinglich offenbarten
Alternativen (1) bis (4) nur noch eine Ubrig bleibt,

Alternative (4).

Die Frage, die sich unter Artikel 100(c) EPU somit
stellt ist, ob diese Streichungen in Anspruch 8
lediglich eine Einschrédnkung des urspringlich
offenbarten Verfahrens bewirken, oder ob sich dadurch
Vorteile bzw. technische Auswirkungen (z.B. die
Herstellung von PUFAs mit weniger Enzymen) ergeben, die
der Stammanmeldung nicht unmittelbar und eindeutig zu

entnehmen sind.

Die Streichung der oben genannten Alternativen (1) bis
(3) hatte im Vergleich zu Anspruch 1 wie eingereicht
keine technischen Auswirkungen, wenn alle vier
Alternativen neben ihrer Unabhdngigkeit auch
gleichwertig bzw. austauschbar waren. Dies ware zum
Beispiel dann der Fall, wenn sich durch jede der oben
genannten Enzym Kombinationen (1) bis (4) identische

PUFAs herstellen lieRen.

Abbildung 1B der Stammanmeldung offenbart jedoch, dass

dies nicht der Fall ist, da die oben genannten

Enzymkombinationen (1) bis (4) die Herstellung

unterschiedlicher PUFAs katalysieren. Zum Beispiel

entstehen aus den Enzymkombinationen:

(1) die PUFAs "20:2811,14n w2(.388,11,1dn —npqg,3411,14,17n
und "20:448,11,14,17n.

(2) die PUFA "20:2ALL14", sowie die in Abbildung 1B

nicht gezeigte PUFA 22:2813/16 (die A-6-Elongase
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hangt zwei C-Atome an die PUFA no0 201, 14 an) ;

(3) die PUFAs "18:3%6,9,12n m1g8:486,9,12,15n  sowie die
in Abbildung 1B nicht gezeigten PUFAs 18:406,8,9,12
und 18:52%6/8,9,12,15 (die A-8-Desaturase fiihrt eine
zusadtzliche Doppelbindung an der Position 8 der
PUFAs "18:346/9/12n ynd "18:446,9,12,15n ein);

(4) die PUFAs "18:346,9,12n n18:446,9,12,15m,
n20:348,11,14n  yng "2(;:448,11,14,17n

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 "20:3411,14,17" (Eicosatriensidure (ETrA)).
Diese beiden PUFAs fallen unter die generische Formel I
des ursprunglich eingereichten Anspruchs 1, sowie von
Anspruch 8 (siehe Entgegenhaltung D56, Verbindungen 14
und 42). Abbildung 1B offenbart jedoch, dass die funf
im Anspruch 8 genannten Enzyme diese beiden PUFAs nicht
herstellen kénnen, obwohl der Anspruch ihre Herstellung
umfasst. Abbildung 1B bietet daher keine Basis fir das
Verfahren von Anspruch 8. Dasselbe gilt fiur das
Verfahren von Anspruch 1 wie eingereicht, da es fir die
Herstellung von z.B. EDA und ETrA die oben genannten

Enzym-Kombinationen (1) und (2) offenbart.

Die Beschwerdegegnerin verwies als weitere Stitze filr
das beanspruchte Verfahren auf die Offenbarung 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
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die A-5-Desaturase, die A-5-Elongase und die A-4-
Desaturase zusdtzlich in die Organismen vorteilhaft 1in
die Pflanze eingebracht, so entstehen zusdtzlich ARA,
EPA und/oder DHA".

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-Eicosatetraensdure ("ETA"),
Arachidonsadure ("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
auch nicht als Basis fir das Verfahren von Anspruch 8

dienen.

Aus dem Gesagten ist daher zu folgern, dass weder der
urspringlich eingereichte Anspruch 1, 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 finf der in Anspruch 8
genannten Enzyme zur Herstellung von PUFAs der
allgemeinen Formel I. Somit beinhaltet das Verfahren
von Anspruch 8 einen neuen Gegenstand, der sich nicht
unmittelbar und eindeutig aus der Stammanmeldung

entnehmen lasst.

Der Gegenstand von Anspruch 8, und somit der einzige
vorliegende Antrag, geht daher iUber den Inhalt der
urspriinglich eingereichten Anmeldung hinaus

(Artikel 100(c) EPU).
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



