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Sachverhalt und Antrige

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung vom 5. Dezember 1994, mit der das
Patent Nr. 0 260 634 widerrufen wurde. Basis fir diese
Entscheidung waren der Hauptantrag (Anspriliche wie
erteilt), und zwei Hilfsantrdge. Die erteilten

Anspriiche 1 bis 3 lauteten wie folgt:

"1, Verfahren zur simultanen Synthese mehrerer Peptide
an fester Phase, dadurch gekennzeichnet, da man als
feste Phase ein, zweli oder mehr Tr&dger aus einem fir die
verwendeten fliissigen Medien durchldssigen Flachmaterial
aus Cellulose oder Papier (jeweils ggf. faserverstdrkt)

verwendet und in an sich bekannter Weise

(a) die jeweils 1. Aminosduren als Startbausteine
gruppenweise mit den in geeigneter Weise
funktionalisierten Trédgersegmenten verknipft,
wobei jede Trigergruppe mindestens ein Trédger-
segment umfaft, und die Tragersegmente mit von
Gruppe 2zu Gruppe unterschiedlichen Startbau-

steinen verknilipft, und

(b) die augi(a) resultierenden beladenen
Trigersegmente gruppenweise gemdfs den Sequenzen
der zu synthetisierenden Peptide mit den
entsprechenden Aminosdurebausteinen umsetzt,

wobei

{(c) gemdfR der gewdhlten Synthesemethode der Stufe (b)
ein Entschiitzungsschritt vorausgehen und auf die

Stufe (b) ein Blockierungsschritt folgen kann.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dafR man das Verfahren in einem oder mehreren

Sdulenreaktor durchfihrt.
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3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche,
dadurch gekennzeichnet, daf die Trdgersegmente quer zur
Strémungsrichtung angeordnet werden und jeweils die
gesamte innere Querschnittsfl&dche des Sdulenreaktors

einnehmen."

Nach Auffassung der Einspruchsabteilung beruhte der
beanspruchte Gegenstand nicht auf einer erfinderischen
Titigkeit, insbesondere im Hinblick auf die Kombination

folgender Entgegenhaltungen:

(1) Frank et al., Nucl. Ac. Res., Bd. 11, 1983,
Seiten 65 bis 77;

(3) Houghten R. A., Proc. Natl. Acad. Sci. USA,
Bd. 82, 1985, Seiten 5131 bis 5135.

wahrend des schriftlichen Verfahrens legte die
Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) mehrere

Hilfsantridge mit einem gednderten Anspruch 1 vor.

Am 31. Mirz 1998 fiihrte die Beschwerdefiihrerin ein

zusitzliches Dokument in das Verfahren ein.

zu den Ausfiihrungen der Beschwerdefiihrerin nahm die

Beschwerdegegnerin (Einsprechende) Stellung.

Eine mindliche Verhandlung fand am 2. April 1998 statt.
wiahrend der Verhandlung wurde auf die folgenden,

weiteren Entgegenhaltungen Bezug genommen:

(8) Eisele et al, Z. Naturforsch., Bd. 39c, 1984,
Seiten 1048 bis 1051;

(13) Merrifield R. B., J. Am. Chem. Soc.,
Bd. 85, 1963, Seiten 2149 bis 2154;
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(16) WO-A-88/05074;
(34) US~A-4 923 901.

Die Beschwerdefiihrerin fihrte im wesentlichen folgendes

aus:

Obwohl Flachmaterial aus Papier oder Cellulose fir die
Oligonukleotidsynthese in Entgegenhaltung (1) verwendet
wurde, hdtte der Fachmann nicht daran gedacht, das
gleiche Material auch filir die Oligopeptidsynthese zu
verwenden, wegen dessen bekannter S&urelabilitdt. Derx
Fachmann hdtte nicht erwartet, daf® sich die S&urebe-
stdndigkeit von Papier oder Cellulose durch eine
Funktionalisierung verbessern 1ladRt, so dall dieses
Material auch fiir die Peptidsynthese geeignet ist.
Tatsache sei, daff in der Entgegenhaltung (3) lange nach
der Verdffentlichung der Entgegenhaltung (1) immer noch
Kunststoffgranulat in Beuteln als festes Substrat fir
die Peptidsynthese vorgeschlagen worden ist. Es sei auch
durch die gutachtlich zitierten Entgegenhaltungen (16)
und (34) bestidtigt, daR am Prioritdtstage offensichtlich
keine Motivation bestand, die aus Entgegenhaltung (1)
fiir die Nukleotidsynthese bekannte Technik auf die
Peptidsynthese* zu Ubertragen. Somit beruhe das
beanspruchte Verfahren auf einer erfinderischen

Tatigkeit.
Die Beschwerdegegnerin trug hierzu im wesentlichen vor:

- der Anspruch 1 enthalte nicht alle zur Erzielung des
angeblich erfinderischen Effekts wesentlichen
Merkmale. Es gebe z. B. keinen Hinweis auf die
Acetylierung von OH-Gruppen. Somit sei das im
Anspruch 1 vorgeschlagene Verfahren ungeeignet zur
Lésung der zugrundeliegende Aufgabe, ein

Peptidsyntheseverfahren an fester Phase zur Verfilgung

4238



VIII.

1060.D

- 4 - T 0100/95

zu stellen, in dem der Trdger eine zum Einsatz in
Siulenreaktoren ausreichende mechanische Stabilitit

und geeignete Form aufweist.

- AuRerdem, beruhe mindestens ein Teilbereich des
Anspruchs nicht auf der erforderlichen erfinderischen
Tiatigkeit, da die Peptidsynthese auch unter mild-
alkalischen Bedingungen (siehe Fmoc-Synthese)
durchgefiihrt werden kénne. Fir diesen Fall seien die
Argumente seitens der Beschwerdefiihrerin bezliglich
der Siurebestindigkeit des Papiers bzw. Cellulose
irrelevant (siehe T 939/92 ABl. 1996, 309).

- Auf jedem Fall sei die Siurebestidndigkeit des Papiers
bzw. Cellulose ein Bonus-Effekt, den der Fachmann
ohne weiteres beim Ubertragen der aus Entgegen-
haltung (1) bekannte Technik auf die Peptidsynthese
erzielen kénne. Gegen die Ubertragung der bekannte
Methode auf das unmittelbar benachbarte Gebiet der
Peptidsynthese, insbesondere der Fmoc-Peptidsynthese,
habe es im Stand der Technik keine Vorurteile
gegeben. Da die angebliche Erfindung lediglich darin
bestehe, ein bekanntes technisches Verfahren in einer
analogen technischen Situation anzuwenden (analoger
Austausch):; sei das Vorliegen einer erfinderischen

Tatigkeit zu verneinen.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents in der erteilten Fassung oder, hilfsweise, gemald
den in der miindlichen Verhandlung am 2. April 1998

eingereichten Hilfsantrédgen.

_Die Beschwerdegegnerin beantragte die zZuriickweisung der

Beschwerde.
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Entscheidungsgriinde

Verspdtetes Vorbringen

Zwel Tage vor der miindlichen Verhandlung legte die
Beschwerdefiihrerin eine neue Entgegenhaltung vor, jedoch
ohne Hinweise darauf zu geben, inwieweit deren Bedeutung
iber den bereits im Verfahren vorliegenden Stand der
Technik hinausgeht. Unter diesen Umstédnden wurde die
neue Entgegenhaltung unter Artikel 114 (2) EPU von der

Kammer nicht beriicksichtigt.

Erfinderische Tdtigkeit (Artikel 56 EPU)

1060.D

Die einzige Frage, woriiber die Kammer zu entscheiden
hat, ist, ob das beanspruchte Verfahren auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruht.

Nach Auffassung der Kammer stellt die Entgegen-

haltung (3) den nidchstliegenden Stand der Technik dar.
Diese betrifft ein Verfahren zur simultanen Synthese
mehrerer Peptide, in dem mit Granulat gefiillte Beutel
als feste Phase verwendet werden. Dieses Granulat
besteht aus Harzen, wie Polystyrol, Polyamid usw (siehe
Seite 5131, rethte Spalte, zweiten Absatz). Es wird
jedoch darauf hingewiesen, daR jedes Harz verwendet
werden kann, das iiblicherweise zur Peptidsynthese an
fester Phase nach Merrifield (siehe Entgegen-

haltung (13), worauf unter anderen Bezug genommen wird -
Referenz Nr. 21) verwendet wird (siehe Seite 5134,

rechte Spalte, zweiten Absatz).

Von dieser Entgegenhaltung ausgehend, kann die
zugrundeliegende Aufgabe darin gesehen werden, ein
alternatives Verfahren zur simultanen Synthese mehrerer
Peptide an fester Phase zur Verfiigung zu stellen, wobei

der Tridger eine zum Einsatz in Sdulenreaktoren
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ausreichende mechanische Stabilitdt und geeignete Form
aufweist (siehe auch die Patentschrift, Seite 2,
Zeilen 51 bis 54).

Zur Lo&sung dieser Aufgabe wird im Streitpatent ein
vVerfahren gemidf den Anspriichen 1 bis 3 vorgeschlagen,
bei dem man als feste Phase ein, zwei oder mehr
funktionalisierte Triger aus einem Flachmaterial aus
Cellulose oder Papier verwendet. Die Beschreibung zeigt,
wie man ein Tragermaterial aus Cellulose (beispielsweise
Filterpapier) mit spezifischen chemischen Zusammen-
setzungen funktionalisiert und wie man es in an sich
bekannter Weise zur Synthese von mehreren Peptiden mit 7
und mehr Aminosduren in der Kette verwendet. Da Cellu-
lose und Papier die Peptidsynthese nicht beein-
trachtigen, kénnen ihre Vorteile, ndmlich ihre leichte
Ver fiigbarkeit, ihre mechanische Stabilitat und ihre gute
Durchlissigkeit fiir die eingesetzten flissigen Medien,

genutzt werden.

Die Beschwerdegegnerin ist der Meinung, daf das
Verfahren wie beansprucht die zugrundeliegende Aufgabe
nicht 18sen kann, da im Anspruch 1 wesentliche Merkmale

wie z. B. die Blockierung der freien OH-Gruppen fehlen.

Wie von der Beschwerdefiihrerin zugegeben, und wie auch
experimentell belegt, ist Flachmaterial aus Cellulose
oder Papier ohne vorherige Funktionalisierung mit einem
Linker, Acetylierung freier OH-Gruppen und Beladen mit
einem Startaminosidurebaustein unbrauchbar. Anspruch 1
bezieht sich jedoch in Stufe a) auf "in geeigneter
Weise" funktionalisierte Trigersegmente. Dem Fachmann
geniigt dieser Hinweis an sich oder anhand der
Beschreibung, um die technische Lehre des Anspruchs in
die Praxis umzusetzen. Er kann das Tragermaterial nach
dem spezifischen Beispiel oder auch nach alternativen
Routinewegen funktionalisieren. Es besteht kein Grund,

daran zu zweifeln, daR die spezifische Lehre der
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Beschreibung beziglich der Funktionalisierung des
Trdgers (einschlieRlich der Blockierung dessen freier
OH-Gruppen) sich verallgemeinern lasse und daher wire es
unbillig, eine Beschrédnkung des Anspruchs durch Aufnahme

der spezifischen Merkmale des Beispiels zu verlangen.

Es stellt sich nun die Frage, ob der Fachmann, von
Entgegenhaltung (3) ausgehend, angesichts der
technischen Gegebenheiten im Zusammenhang mit der
Peptidsynthese und seines Fachwissens, auch im Hinblick
auf andere Entgegenhaltungen, bei seiner Suche nach
einem alternativen Verfahren in naheliegender Weise das

im Streitpatent beanspruchte Verfahren gefunden héadtte.

Die Beschwerdegegnerin ist der Meinung, daff der Fachmann
in Kenntnis der Lehre der Entgegenhaltung (1), die ein
Verfahren zur simultanen Synthese mehrerer
Oligonukleotide betrifft, in dem Flachmaterial aus
Cellulose oder Papier als feste Phase verwendet werden,
ohne weiteres auf das Verfahren nach Anspruch 1 gestofien

ware.

Nach Auffassung der Kammer hatte es fiir den Fachmann
keinen Anlafs gegeben, Entgegenhaltung (1) zur L&sung
seiner Aufgabe‘ in Betracht zu ziehen, aus dem einfachen
Grund, daf die genannte Entgegenhaltung nicht ein
Verfahren zur Peptidsynthese, sondern ein Verfahren zur
Oligonukleotidsynthese betrifft. Obwohl es sich in
beiden Fdllen um Oligomersynthesen handelt, sind
notorisch fachbekannt die Verfahrensbedingungen (auch im
Falle der Fmoc-Peptidsynthese) so unterschiedlich, daf}
sie von einem Fachmann nicht als technisch analog
bewertet werden wirden. Die Kammer kann sich daher der
Argumentation der Beschwerdegegnerin, es handele sich im
vorliegenden Fall lediglich um einen analogen Austausch,
d.h. um die Anpassung eines bekannten technischen
Verfahrens an eine analoge technische Situation, nicht

anschliefRen.
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In seiner Bemiihung um eine Lésung der zugrundeliegenden
technischen Aufgabe hidtte der Fachmann in erster Linie
versucht, in der Vielzahl der zur Peptidsynthese in
Frage kommenden Harze (siehe Punkt 3 oben) ein Harz mit
einer zum Einsatz in Sdulenreaktoren ausreichenden
mechanischen Stabilitit und geeigneten Form aufzufinden.
Dabei wire der Fachmann vor einer breiten Skala von

Méglichkeiten gestanden.

Obwohl Entgegenhaltung (13), auf die sich unter anderem
Entgegenhaltung (3) bezieht, unter den vielen in Frage
kommenden Polymeren auch Cellulose erwdhnt (siehe Seite
2149, rechte Spalte, unter "Polymer") und obwohl man
Cellulose-Derivate in der Form einer Aufschldmmung

("a shakeable slurry") in einem Peptidsyntheseverfahren
verwendet hatte (siehe Entgegenhaltung (8)), sieht die
Kammer in diesem Stand der Technik keine unmittelbare
Anregung und/oder Hinweis gerade in die Richtung der
Verwendung von einem, zwei oder mehr funktionalisierten
Trigern aus einem Flachmaterial aus Cellulose oder
Papier als feste Phase in einem Verfahren zur simultanen
Synthese mehrerer Peptide. Auf Grund der relativ harten
Verfahrensbedingungen der Peptidsynthese ware Material
aus Cellulose oder Papier keine augenfdllige Moglichkeit

fiir den Fachmann gewesen.

Wenn man bei der Betrachtung aller dieser Entgegen-
haltungen die riickschauende Betrachtungsweise in
Kenntnis der Lehre des Streitspatents vermeidet, legen
sie, alleine oder in Verbindung miteinander, das

beanspruchte Verfahren nicht nahe.

Daher beruhen Anspriiche 1 bis 3 des Streitpatents auf
einer erfinderischen T&tigkeit im Sinne von

Artikel 56 EPU.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird wie erteilt aufrechterhalten.
‘ Die Geschédftsstellenbeamtin: Die Vorsitzende:
M é‘/\ ' L\ 1’/{
. AN
Spigarélli U. M. Kinkeldey

S

/[f 1.060.0






