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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 102 53 351

BPatG 154
05.11



hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 15. November 2012 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele sowie der Richter

Dr. Egerer und Dr. Lange

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Auf die am 14. November 2002 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche
Patent- und Markenamt das Patent 102 53 351 mit der Bezeichnung

,Neuartige Pufferformulierungen zur Isolierung, Reinigung und Ruckgewinnung

lang- und kurzkettiger Nukleinsauren®

erteilt. Der Veroffentlichungstag der Patenterteilung ist der 22. Februar 2007.

Nach Prufung des dagegen eingelegten Einspruchs wurde das Patent mit Be-
schluss der Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
27. Mai 2008 widerrufen. Dem Beschluss lagen gemald Hauptantrag die Patentan-
spriche 1 bis 19 in der erteilten Fassung, gemaR Hilfsantragen 1 und 2 jeweils

geanderte Anspruchsfassungen zugrunde.

Die Patentanspriiche 1 bis 19 haben in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut:



1. Verfahren zur Isolierung von Mukleinsauren aus einer Losung durch Bindung an eine feste Phase, da-
durch gekennzeichnet, dass man die Nukleinsdure enthaltende Losung mit Zusatzen so einstellt, dass sie
monovalente und multivalente Kationen sowie einen Alkohol und ggf. weitere Zusatze enthalt, sie danach mit
der festen Phase in Kontakt bringt, den Trager anschlieBend ggf. wascht, wobei als Waschpuffer Ldsungen

ohne alkoholische Komponente eingesetzt werden, und die mono- und multivalenten Kationen in geringerer
lenenstarke, als fir die vorhergehende Bindung notwendig war, enthalten sind und die Nukleinsaure von der
festen Phase eluiert.

2. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass als monovalente Salzkemponente Ammaoni-
umchlarid, Matriumchlorid und/oder Kaliumchlorid verwendeat wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass als multivalente Salzkomponente Magnesi-
umchlorid, Calciumchlorid, Zinkchlorid und/oder Manganchlorid, verwendet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass als monovalente Salzkomponente Natrium-
chlorid und als multivalente Salzkomponente Magnesiumchlorid verwendet wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die monovalente und die multivalente
Salzkomponente im molaren Mengenverhaltnis 9:1 bis 1:9 verwendet werden.

6. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die monovalente und die multivalente
Salzkomponente im molaren Mengenverhaltnis 7:3 bis 3:7 verwendet werden.

7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die monovalente und die multivalente
Salzkomponente im molaren Mengenverhaltnis 6:4 bis 4:6 verwendet werden.

8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die monovalente und die multivalente
Salzkomponente im molaren Mengenverhaltnis 1:1 bis nahezu 1:1 verwendet werden.

9. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Salzkomponenten Natriumchlorid
und Magnesiumchlorid im molaren Verhaltnis 1:1 verwendet werden.

10. Verfahren nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Endkonzentration der Salzkom-
ponenten in der Lasung = 5 mMal betragt.

11. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass als Alkohol Ethanal oder Isopropancl ver-
wendet wird.

12. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass als weitere Zusétze Tris-HC| oder Polyvi-
nylpyrrolidon verwendet werden.



13. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als feste Phase alle Tragermaterialien &in-
gesatzt werden, die bei der |solierung mit chaatropen Reagenzien Anwendung finden,

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass als Tragermaterialien Glasfaserviiese, Si-
licamembranen, ader Membranen, die funktionelle Gruppen tragen, die Glasfaservliesen oder Silicamembra-
nen entsprechen, eingesetzt werden,

15. Verfahren nach Anspruch 13 und 14, dadurch gekennzeichnet, dass als feste Phasen Suspensionen
aus Si0,, Aerosilen ader magnetisierten Silikapartikeln eingesatzt werden,

18. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Elutionspuffer Wasser oder Wasser mit
Tris-HCI-Zusatz verwendsat wird.

17. Testkit zur Isclierung von DMNA aus beliebigen Ausgangsmaterialien enthaltend
- eine wasserige Losung, die monovalente und multivalente, bevorzugt divalente, Kationen enthalt,
- eine feste Phase, bevarzugt als fester Bestandteil von Zentrifugenréghrchen, 96 Well- oder 384 Well Filtrati-
onsplatten,
- Wasch- und Elutionspuffer chne Alkoholzusatz.

18. Testkit nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die feste Phase Glasfaserviiese, Glasmem-
branen, Siliciumtrager oder Aerosile sind.

19. Testkitnach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass als feste Phase lose Schiittungen, bevorzugt

Si Oy, geféllte Kieselsaure, pyrogene Kieselsaure oder magnetische Silicapartikel

Der dem Widerrufsbeschluss zugrunde liegende Hilfsantrag 1 umfasste neben den
Ansprichen 2 bis 19 des Hauptantrags den gednderten Patentanspruch 1 folgen-

den Wortlauts:

,1. Verfahren zur Isolierung von Nukleinsauren aus einer Losung
durch Bindung an eine feste Phase, dadurch gekennzeichnet,
dass man die Nukleinsdure enthaltende Losung mit Zusatzen so
einstellt, dass sie nicht-chaotrope Salze monovalenter und multi-
valenter Kationen in einer Gesamtkonzentration von 5-100 mMol
und in den Kombinationen 6:4 bis 4.6 sowie einen Alkohol und ggf.
weitere Zusatze enthalt, sie danach mit einer festen Phase in
Kontakt bringt, den Trager anschlieRend ggf. wascht, wobei als
Waschpuffer Lésungen ohne alkoholische Komponente eingesetzt
werden, und die mono- und multivalenten Kationen in geringerer
lonenstéarke, als fur die vorhergehende Bindung notwendig war,

enthalten sind und die Nukleinsaure von der festen Phase eluiert.”



Der dem Widerrufsbeschluss zugrunde liegende Hilfsantrag 2 umfasste den ge-
anderten Patentanspruch 1 sowie den Patentanspruch 11 folgenden Wortlauts:

,1. Verfahren zur Isolierung von Nukleinsauren aus einer Losung
durch Bindung an eine feste Phase, dadurch gekennzeichnet,
dass man die Nukleinsdure enthaltende Losung mit Zusatzen so
einstellt, dass sie nicht-chaotrope Salze monovalenter und multi-
valenter Kationen in einer Gesamtkonzentration von 5-20 mM und
in den molaren Mengenverhéaltnissen 6:4 bis 4:6 sowie Ethanol
und Isopropanol besteht, sie danach mit einer festen Phase in
Kontakt bringt, den Trager anschlieRend ggf. wascht, wobei als
Waschpuffer Losungen ohne alkoholische Komponente eingesetzt
werden, und die mono- und multivalenten Kationen in geringerer
lonenstérke, als fur die vorhergehende Bindung notwendig war,

enthalten sind und die Nukleinsaure von der festen Phase eluiert.

11. Testkit zur Isolierung von DNA aus beliebigen Ausgangsmate-

rialien enthaltend

- eine wasserige Losung gemald Anspruch 1-10, die monova-
lente und multivalente, bevorzugt divalente, Kationen enthalt,

- eine feste Phase gemald Anspruch 1-10, bevorzugt als fester
Bestandteil von Zentrifugenrohrchen, 96 Well- oder 384-
Well-Filtrationsplatten,

- Ethanol bzw. Isopropanol,

- Wasch- und Elutionspuffer gemaf Anspruch 1-10 ohne Alko-

holzusatz.”

Der Widerruf des Patents wurde mit mangelnder Neuheit gegeniber der Druck-
schrift WO 2002/04620 A2 (2) sowie mit mangelnder erfinderischer Tatigkeit dem-
gegenuber sowie gegenuber dem Inhalt der Druckschriften US 5 898 071 (4) und
EP 0 580 305 A2 (5) begrundet.



Gegen die Entscheidung der Patentabteilung Gber den Widerruf des Patents hat
die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 10. September 2008 Beschwerde einge-
legt, und zusammen mit der mit Schriftsatz vom 12. November 2008 nachge-
reichten Beschwerdebegriindung beantragt, den Beschluss der Patentabteilung

aufzuheben, hilfsweise mundliche Verhandlung anzuberaumen.

Der Vertreter der Einsprechenden und Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz
vom 7. November 2012 die Druckschrift DE 198 56 064 Al (8) nachgereicht und
deren Inhalt dargelegt.

In der mundlichen Verhandlung am 15. November 2012 hat die Patentinhaberin

einen geanderten Hauptantrag nebst einem Hilfsantrag eingereicht.

Die Patentanspriche 1 bis 7 des Hauptantrags lauten wie folgt:

,1. Verfahren zur Isolierung von Nukleinsauren aus einer Lésung
durch Bindung an eine feste Phase, dadurch gekennzeichnet,
dass man die Nukleinsdure enthaltende Losung mit Zusatzen so
einstellt, dass

die nicht-chaotrope Endldsung monovalente und divalente Katio-
nen ausgewahlt aus der Gruppe Ammoniumchlorid, Natriumchlo-
rid, Kaliumchl Magnesiumchlorid, Calciumchlor Zinkchlorid oder
Manganchlorid im molaren Mengenverhaltnis 7:3 bis 3:7, vor-
zugsweise im molaren Mengenverhdltnis 6:4 bis 4:6 und beson-
ders bevorzugt im molaren Mengenverhaltnis 1:1 bis nahezu 1:1,
sowie Ethanol oder Isopropanol und ggf. weitere Zusatze enthélt,
sie danach mit der festen Phase in Kontakt bringt, den Trager an-
schliel3end ggf. wascht, wobei als Waschpuffer Lésungen ohne al-
koholische Komponente eingesetzt werden, und die mono- und
multivalenten Kationen in geringerer lonenstéarke, als fur die vor-

hergehende Bindung notwendig war, enthalten sind und die Nuk-



leinsdure von der festen Phase eluiert, wobei < 5 mM monova-

lente Salze und < 5 mM divalente Salze eingesetzt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass als
monovalente Salzkomponente Natriumchlorid und als divalente

Salzkomponente Magnesiumchlorid verwendet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass als
weitere Zusatze Tris-HCI oder Polyvinylpyrrolidon verwendet wer-
den.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als
feste Phase alle Tragermaterialien eingesetzt werden, die bei der

Isolierung mit chaotropen Reagenzien Anwendung finden.

5. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass als
Tragermaterialien Glasfaservlies, Silicamembranen, oder Memb-
ranen, die funktionelle Gruppen tragen, die Glasfaservliesen oder

Silicamembranen entsprechen, eingesetzt werden.

6. Verfahren nach Anspruch 4 und 5, dadurch gekennzeichnet,
dass als feste Phasen Suspensionen aus SiQ2, Aerosilen oder

magnetisierten Slilikapartikeln eingesetzt werden.

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als
Elutionspuffer Wasser oder Wasser mit Tris-HCI-Zusatz verwendet

wird.”



Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 lautet wie folgt:

,1. Verfahren zur Isolierung von Nukleinsauren aus einer Losung
durch Bindung an eine feste Phase, dadurch gekennzeichnet,
dass man die Nukleinsaure enthaltende Losung mit Zusatzen so
einstellt, dass

die nicht-chaotrope Endlésung monovalente Kationen namlich
Natriumchlorid und divalente Kationen namlich Magnesiumchlorid
im molaren Mengenverhéltnis 7:3 bis 3:7, vorzugsweise im mola-
ren Mengenverhéltnis 6:4 bis 4:6 und besonders bevorzugt im
molaren Mengenverhaltnis 1:1 bis nahezu 1:1, sowie Ethanol oder
Isopropanol und ggf. weitere Zusatze enthalt,

sie danach mit der festen Phase in Kontakt bringt, den Trager an-
schlieRend ggf. wascht, wobei als Waschpuffer Losungen ohne al-
koholische Komponente eingesetzt werden, und die mono- und
multivalenten Kationen in geringerer lonenstéarke, als fur die vor-
hergehende Bindung notwendig war, enthalten sind und die Nuk-
leinsaure von der festen Phase eluiert, wobei < 5 mM Natrium-

chlorid und < 5 mM Magnesiumchlorid eingesetzt werden.*

Daran schliel3en sich Patentanspriiche 2 bis 6 entsprechend dem Inhalt der Pa-
tentanspriiche 3 bis 7 gemaf Hauptantrag an.

Die Patentinhaberin vertritt die Auffassung, der beanspruchte Gegenstand sei ge-

genuber dem vorgebrachten Stand der Technik neu und erfinderisch.

Der Vertreter der Patentinhaberin stellt den Antrag,

den Beschluss des Patentamts aufzuheben und das Patent be-

schrankt aufrecht zu erhalten auf der Grundlage der Patentan-



spruche 1 bis 7 gemaR Hauptantrag, Uberreicht in der mundlichen
Verhandlung,

hilfsweise auf der Grundlage der Patentanspriiche 1 bis 6 gemaf

Hilfsantrag, Uberreicht in der mindlichen Verhandlung,

Beschreibung und Zeichnungen wie Patentschrift.

Der Vertreter der Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt

der Akten verwiesen.

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist frist- und formgerecht eingelegt worden
und zulassig (PatG § 73). Sie hat jedoch keinen Erfolg. Denn ein Verfahren zur
Isolierung von Nukleinsauren gemald Patentanspruch 1 in den Fassungen der je-
weiligen Antrage beruht — ungeachtet der Frage der Zulassigkeit — ausgehend
von der Lehre der Druckschriften DE 198 56 064 Al (8) oder
WO 2002/04620 A2 (2) jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

1. Patentanspruch 1 des nunmehr geltenden Hauptantrags betrifft ein

1) Verfahren zur Isolierung von Nukleinsauren
1.1) aus einer Lésung
1.2) durch Bindung an eine feste Phase,
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2) die Nukleinsaure enthaltende Losung wird mit Zusatzen zu einer Endlésung
eingestellt, und zwar so, dass diese Endldsung

2.1) nicht chaotrop ist,

2.2) monovalente und divalente Kationen enthalt, ausgewahlt aus der Gruppe
Ammoniumchlorid, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid,
Calciumchlorid, Zinkchlorid oder Manganchlorid,

2.2.1) das molare Mengenverhaltnis zwischen mono- und divalenten Kationen
ist 7:3 bis 3.7, vorzugsweise 6:4 bis 4:6, besonders bevorzugt 1:1 bis
nahezu 1:1,

2.3) Ethanol oder Isopropanol enthalt,

2.4) gof. weitere Zusétze enthalt,

3) diese Endlésung wird mit der festen Phase in Kontakt gebracht,

4) der Trager (die feste Phase) wird anschlie3end ggf. gewaschen mit

4.1) Losungen ohne alkoholische Komponente, die mono- und multivalente
Kationen in geringerer lonenstarke als fur die Bindung der Nukleinsduren
erforderlich enthalten,

5) die Nukleinsauren werden von der festen Phase eluiert mit Losungen mit
weniger als 5 mM monovalenten Salzen und weniger als 5 mM divalenten
Salzen.

In der nach Hilfsantrag verteidigten Fassung sind die monovalenten und diva-
lenten Kationen eingeschrankt auf

2.2.2) und 5.1) Natriumchlorid und Magnesiumchlorid.

2. Die nunmehr geméald Haupt- und Hilfsantrag verteidigten Fassungen sind be-
reits mangels Offenbarung des Merkmals 5 in den urspriinglichen Unterlagen un-
zuldssig und daher nicht gewadhrbar (BGH-Zeittelegramm, BGH-Winkelmessein-
richtung). Denn weder aus der urspringlichen Beschreibung noch aus den ur-
sprunglichen Anspriche geht das Merkmal 5 hervor, wie nachfolgend im Einzel-
nen dargelegt.
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Die in der ursprunglichen Anspruchsfassung bezeichnete Endkonzentration der
Salzkomponenten in der Losung von gro3er 5 mMol (vgl. ursprl. Anspr. 10) ist be-
reits technisch insofern fehlerhaft, als es sich dabei lediglich um eine Mengenan-
gabe handelt, die ohne Angabe der stofflichen Spezies zudem unbestimmt ist.
Dessen ungeachtet bzw. unter der Annahme eines offensichtlichen Fehlers und
einer technisch sinngerechten Angabe dahin, dass die Endkonzentration grofl3er
als 5 mM betragen soll, ergeben sich daraus sowie aus den ubrigen urspringli-
chen Unterlagen sowie der Beschreibung des Streitpatents keine Anhaltspunkte
fur das Merkmal 5 in der Fassung der nunmehr verteidigten Anspriiche.

In der urspriinglichen allgemeinen Beschreibung finden sich lediglich Angaben fir
eine Gesamt-Kationenkonzentration von kleiner als 0,5 M in der Lésung vor der
Bindung an die feste Phase (vgl. DE 102 53 351 A1 [0030]) und, unter Bezug-
nahme auf Beispiel 1) eine mdgliche Bindung von Nukleinsauren eines weiteren
GroRRenspektrums bei Mengen von weniger als jeweils 5 mM fur Magnesiumchlo-
rid und Natriumchlorid (vgl. DE 102 53 351 A1 [0033]). Obwohl im letzteren Fall
erneut ein offensichtlicher Fehler (es muss ,Konzentration“ anstelle von ,Menge*
lauten) anzunehmen ist, lassen sich auch daraus keinerlei Hinweise auf das
Merkmal 5 herleiten, auch nicht im Zusammenhang mit samtlichen Ausfilhrungs-
beispielen. Denn in samtlichen Ausfiihrungsbeispielen erfolgt die Elution durch
Zugabe einer 10 mM Tris-HCI-Lésung, wobei sich weder aus den Angaben des
zugegebenen Volumens an Elutionspuffer noch aus den Zusammensetzungen
bzw. lonenkonzentrationen der auf die Saule bzw. den festen Trager applizierten
Endlésungen das Merkmal 5 oder Anhaltspunkte daflr ergeben.

Eine Verallgemeinerung entsprechend dem Wortsinn des Merkmals 5 kann weder
aus den Ausfiuhrungsbeispielen sowie der Ubrigen urspringlichen Beschreibung
noch aus der erteilten Fassung hergeleitet werden, auch nicht im Zusammenhang
bzw. in der Gesamtbetrachtung der tbrigen Anspruchsmerkmale.

Aber selbst bei Beseitigung dieser unzulassigen Anderungen, mangelt es einem
Verfahren zur Isolierung von Nukleinsduren gemalR Streitpatent gegenuber dem
vorgebrachten Stand der Technik jedenfalls an der erforderlichen erfinderischen
Tatigkeit.

3. Aus der DE 198 56 064 Al (8), die ausweislich ihrer Bezeichnung ein
universelles Verfahren zur Isolierung von DNA aus beliebigen Ausgangsmateria-
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lien betrifft (Merkmal 1), ergeben sich bereits unmittelbar die Bindung in wassriger
Losung an eine feste Phase (Merkmale 1.1, 1.2 — vgl. (8) Anspr. 1) sowie die Ein-
stellung der mit der festen Phase in Kontakt zu bringenden Lésung (Endlésung)
mit nicht chaotropen Salzen aus der Gruppe Ammoniumchlorid, Natriumchlorid,
Kaliumchlorid, Calciumchlorid und/oder Magnesiumchlorid (Merkmale 2, 2.1, 2.2 —
vgl. (8) Anspr. 1 i. V. m. Anspr. 5) sowie beispielsweise Isopropanol oder Ethanol
als Alkohol nebst ggf. weiteren Zusatzen (Merkmale 2.3, 2.4 — vgl. (8) Anspr. 6
i. V. m. Sp. 3 Z. 25 bis 27). Das Inkontaktbringen dieser so eingestellten Losung
mit der festen Phase (Merkmal 3) ergibt sich ebenso aus dieser Druckschrift wie
ein ohnehin lediglich optionaler Waschschritt (vgl. Merkmale 4, 4.1 — vgl. (8) An-
spr. 1 i. V. m. Anspr. 11 sowie Sp. 5 Z. 28, 54 bis 56, Sp. 6 Z. 20 bis 22, 48 bis
50). Auf die Frage der Anwesenheit von Alkohol im Waschpuffer kommt es im
Hinblick auf die Optionalitéat des Waschschritts nicht an.

Was die Elution der Nukleinsauren von der festen Phase durch Lésungen, die we-
niger als 5 mM monovalente und weniger als 5 mM divalente Kationen enthalten,
anbelangt (Merkmal 5), so werden in samtlichen Ausflihrungsbeispielen von (8) —
ebenso wie in den Beispielen des Streitpatents — Elutionspuffer mit 10 mM Tris-
HCI, pH 8,7 verwendet und damit die Nukleinsauren von der festen Phase unter
im Wesentlichen gleichen Bedingungen eluiert wie im Streitpatent. Denn auch
gemal Streitpatent enthalt der Elutionspuffer lediglich 10 mM Tris-HCI und keinen
Zusatz von monovalenten und divalenten Kationen, was letztlich — ebenso wie in
den Ausfihrungsbeispielen von (8) — dem Merkmal 5 genugt.

Entsprechendes gilt fir das gemaf Hilfsantrag verteidigte, auf Natriumchlorid und
Magnesiumchlorid eingeschrankte Verfahren (Merkmale 2.2.2 und 5.1) insofern,
als die gemal der Lehre von (8) vollige Abwesentheit von Natrium- und Magnesi-
umchlorid im Elutionspuffer ebenfalls unter den Zahlenbereich ,weniger als 5 mM*
fallt.

Ein vergleichbares Verfahren ergibt sich auch aus WO 2002/04620 A2 (2), die ein
Verfahren zur Isolierung von Nukleinsauren und damit ein gattungsgemales Ver-

fahren betrifft (Merkmal 1). Demnach werden aus einer L6ésung die darin enthalte-
nen Nukleinsauren in Gegenwart von Alkali- und/oder Erdalkalisalzen und eines
aliphatischen Alkohols, bevorzugt Ethanol oder/und Isopropanol, an einer SiO»-
haltigen Oberflache als fester Phase gebunden (Merkmale 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2,
2.3,3—-vgl. (2) Anspr.1i.V.m. Anspr.8i.V.m. S. 3Z. 16 bis S. 4 Z. 6). Die Elu-
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tion erfolgt mittels Wasser oder niedrigkonzentrierten wassrigen Salzlésungen, die
keine Alkali- und/oder Erdalkaliionen enthalten (vgl. (2) S.5 Z. 20 bis 27 i. V. m.
z.B.S. 9, Z. 8his 9), sodass auch das Merkmal 5 erfullt ist.

Die optionalen Merkmale 2.4 sowie 4 und 4.1 sind fur die Bewertung ohne Belang,
sodass es auf die Frage der Anwesenheit von Alkohol im Waschpuffer nicht an-
kommt.

Was das aus (8) und (2) expressis verbis nicht zu entnehmende Verhaltnis von
monovalenten zu divalenten Kationen von 7:3 bis 3:7 (Merkmal 2.2.1) und die in
(8) expressis verbis nicht durchgefiihrte Kombination von Natriumchlorid und
Magnesiumchlorid anbelangt, stellt sich zunachst die Frage nach dem damit ver-
bundenen technischen Effekt im beanspruchten Umfang, das heifdt im Zuge der
Isolierung jedweder Nukleinsdure, ob einzel- oder doppelstrangig, aus jedwedem
biologischen Material und damit in Anwesenheit von Proteinen, Lipiden, Lipopoly-
sachariden, Polysacchariden, vielen anderen Zellinhaltsstoffen, Zelltrimmern so-
wie ggf. Bestandteilen des Kulturmediums.

Von sehr erheblicher Bedeutung ist dabei insbesondere auch die Art und Be-
schaffenheit der festen Phase sowie insbesondere auch der pH-Wert der Bin-
dungslosung, auf die sich Patentanspruch 1 in den nach Haupt- und Hilfsantrag
verteidigten Fassungen nicht festlegt.

Gleichwohl ergibt sich fir den Fachmann, ein mit der Aufarbeitung und Analytik
von Biopolymeren, insbesondere von Nukleinsduren, befasster und vertrauter
Diplom-Chemiker der Fachrichtung Biochemie oder ein Diplom-Biochemiker, die
Notwendigkeit einer routinemanig tblichen Optimierung der Bindungs- und Eluti-
onsbedingungen ausgehend von den Lehren von (8) und (2), und zwar in Abh&n-
gigkeit und unter Bertcksichtigung des speziellen Problems und der — wie vorste-
hend ausgefihrt — speziellen Bedingungen der Rohlésung.

In Abhangigkeit von diesen speziellen Bedingungen und Anforderungen und falls
erforderlich, gelangt der Fachmann im Zuge dieser routineméafigen Optimierungs-
arbeiten zwangslaufig und damit ohne erfinderisches Zutun zu einer Abstimmung
von Alkali- und Erdalkalisalzen und deren Konzentrationen und Mengenverhéltnis-
sen zueinander (Merkmale 2.2.1 und 2.2.2).

Dartiber hinaus erhalt der Fachmann dabei Unterstitzung aus dem Stand der
Technik. So ergeben sich aus der vorveroffentlichten EP 580 305 A2 (5), welche
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die Reinigung und Isolierung von Nukleinsduren und damit gattungsgleiche Ver-
fahren betrifft (Merkmal 1), konkrete Anhaltspunkte flr die Abstimmung von mono-
valenten und multivalenten, insbesondere von monovalenten und divalenten Kati-
onen, im Bindungspuffer, wobei insbesondere die Kombination von Kaliumchlorid
oder Natriumchlorid mit Magnesiumchlorid und Tris-HCI-Puffer pH 7,5 mit Kon-
zentrationen in der Grél3enordnung der Ausflihrungsbeispiele des Streitpatents als
Bindungspuffer hervorgehoben sind (vgl (5) z. B. Sp. 5 Z. 15 bis 51, insbes Sp. 9
Z. 29 bis 34). Entsprechendes gilt fur die Elution (vgl. (5) Sp. 6 Z. 40 bis 57).

Patentanspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag ist deshalb jedenfalls mangels er-
finderischer Téatigkeit nicht gewahrbar.

4. Auf die Unteranspriiche der jeweiligen Antréage brauchte bei dieser Sachlage
nicht gesondert eingegangen zu werden; sie teilen das Schicksal des Anspruchs
1, auf den sie rickbezogen sind (vgl. BGH v. 27. Juni 2007 — X ZB 6/05, GRUR
2007, 862 — Imformationstubermittlungsverfahren Il; Fortfihrung von BGH v.
26. September 1996 — X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 — Elektrisches Speicherheiz-
gerat). Im Ubrigen fallen auch diese Unteranspriiche, die sich durch bliche Zu-
satzstoffe und Ubliche Tragermaterialien auszeichnen, aus den vorstehend aus-
gefuhrten Grunden, auf die deshalb vollumfanglich Bezug genommen wird.

Feuerlein Schwarz-Angele Egerer Lange
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