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Gruber, Georg
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Kaiser, Thomas
Ingolstédter Strasse 2
D-85095 Denkendorf (DBE)
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D-90584 Allersberg (DE)

Oberhardt, Knut
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Grafinger Strasse 5
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Entscheidung der Prifungsabteilung des

Europaischen Patentamts, die am 5. Februar
2010 zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 07857123.9

zurilckgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage
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Die Beschwerde betrifft die Entscheidung der
Prifungsabteilung die europaische Patentanmeldung
07 857 123.9 zurickzuweisen.

Anspruch 1, des ursprunglich eingereichten Anspruchs-
satzes, lautet wie folgt:

"1. Aus Pflanzendl gewonnener Kraftstoff fir den Betrieb
von dieselmotorischen Brennkraftmaschinen, dadurch
gekennzeichnet, dass der Phosphorgehalt weniger als

0,5 mg pro kg Kraftstoff betragt."

In 1hrer Entscheidung zitierte die Prufungsabteilung die

Entgegenhaltungen

D1 = EP-A-0 507 217
D2 = EP-A-0 507 424
D3 = EP-A-0 269 277
D4 = WO-A-2007/098928
D5 = R. A. Newton "Encyclopedia of chemical
technology', John Wiley & Sons, vol. 18,
pages 633-645, 1982, XP002473175,
verwies auf den Bescheid vom 04. November 2009, in
welchem auch das Dokument

D6 = WPI AN 2000-436425, XP002473176, 06. Juni
2006

genannt wurde und argumentierte, dass der Anspruch 1 des
ursprunglich eingereichten Anspruchssatzes im Hinblick
auf D1-D3 nicht neu sei.
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Am 27. Februar 2010 legten die Anmelder gegen die
Entscheidung der Prufungsabteirlung Beschwerde ein und
begrindeten diese im selben Schreiben. Die
Beschwerdegebuhr wurde am 15. Marz 2010 gezahlt. Als
Hauptantrag wurde der der Entscheidung zugrunde liegende
Anspruchssatz aufrecht erhalten. Zusatzlich wurde ein
aus nur einem Anspruch bestehender Hilfsantrag mit dem

folgenden Wortlaut eingereicht:

"1. Aus Pflanzendl gewonnener Kraftstoff fir den Betrieb
von dieselmotorischen Brennkraftmaschinen, dadurch
gekennzeichnet, dass der Phosphorgehalt weniger als

0,5 mg pro kg Kraftstoff und der Gehalt an Kalium
weniger als 1 mg pro kg Kraftstoff betragt."

Die Beschwerdefuhrer argumentierten hauptsachlich, dass
der beanspruchte Erfindungsgegenstand kein Pflanzendl,
sondern ein Kraftstoff sei. Auch sei es fraglich, warum
die Priufungsabteilung in ihrer Entscheidung die in den
Entgegenhaltungen D1-D3 beschriebenen Ole als fur die
Verwendung als Treibstoff geeignet ansah.

Die Beschwerdefuhrer beantragten die Entscheidung der
Prifungsabteilung aufzuheben und das Patent auf der
Basis des Hauptantrags, hilfsweise auf der Basis des
Hilfsantrags, zu erteilen.
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Entscheidungsgrinde
1. Hauptantrag
1.1 Anspruch 1 des Hauptantrags bezieht sich auf einen aus

1.2

1.3
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Pflanzen6l gewonnenen Kraftstoff. Auf Seite 1 der
Beschreibung der Anmeldung wird in den Zeilen 7 und 8
bestatigt, dass ein solcher Kraftstoff eiln reines
Pflanzenol sein kann: "[...] gibt es zwischenzeitlich
dieselmotorische Brennkraftmaschinen, die mit reinem
Pflanzenol betrieben werden kdnnen™. Somit ist das
Merkmal *"fur den Betrieb von dieselmotorischen
Brennkraftmaschinen”™ fiUr die Beurteilung der Neuheit

nicht als unterscheidend anzusehen.

Insofern ist die Argumentation der Priufungsabteilung
korrekt, dass die im Stand der Technik beschriebenen
Pflanzentle, die den geforderten Phosphorgehalt
aufweisen, neuheitsschadlich gegenuber dem vorliegenden
Produktanspruch 1 des Hauptantrags sind, auch wenn sie
in den Entgegenhaltungen nicht explizit als Kraftstoff

bezeichnet werden.

Die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 des
Hauptantrags ist demnach jeweils durch die Offenbarungen
D1, Tabelle VIIl1 (die Angaben beziehen sich auf eine
Raps- und Sojabohnendlmischung ""Mel-Fry'), durch D2,
Tabelle 111 und durch D3, Tabelle 1, welche alle
Phosphorgehalte < 0,5 mg/Z/kg Pflanzentl beschreiben,

vorweggenommen.



2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.3.1

2.3.2
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Hilfsantrag

Artikel 123(2) EPU

Anspruch 1 kombiniert die ursprunglich eingereichten
Anspriche 1 und 6. Das Erfordernis des Artikels 123(2)
EPU ist somit erfullt.

Prioritat

Anspruch 1 des Hilfsantrags definiert einen Hochstgehalt
an Kalium im Kraftstoff. Da im Prioritétsdokument der
Anmeldung der Kaliumgehalt nicht genannt ist, kann die

Prioritat der Anmeldung nicht anerkannt werden.

D4 wurde zwischen dem Prioritats- und dem Anmeldetag der
vorliegenden Anmeldung veroffentlicht. Da die Prioritat

nicht anerkannt werden kann, stellt D4 Stand der Technik
nach Artikel 54(2) EPU dar.

Artikel 54 EPU

Keines der iIn der Entscheidung der Prifungsabteilung
genannten Dokumente erwahnt einen aus Pflanzenodl
gewonnenen Kraftstoff mit einem Phosphorgehalt von
weniger als 0,5 mg und einem Kaliumgehalt von weniger

als 1 mg, jeweils pro kg Kraftstoff.

In der Entscheidung wurden die Dokumente D4 und D5 als
Beweis dafiur angesehen, dass die in D1 und D2 fur die
Reinigung der Pflanzendle verwendeten Silikate auch
Kaliumionen absorbieren. Die Prufungsabteilung schloss
daraus, dass auch der Gegenstand der ursprunglichen

Anspriuche 1 und 6, welcher dem Anspruch 1 des
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vorliegenden Hilfsantrags entspricht, durch D1 und D2

vorweggenommen wird.

2.3.3 Die Kammer kann diese Auffassung nicht teilen, da weder
D1 noch D2 einen Hinweis auf den Kaliumgehalt des
behandelten Pflanzendls enthalten und die
diesbezuglichen Schlussfolgerungen der Prufungs-
abteilung unter Zuhilfenahme von D4 und D5 nur auf

Vermutungen basieren.

2.3.4 D4 enthalt keine eindeutige Lehre uUber den Gehalt an
Kalium im PFflanzendl/Kraftstoff, sondern befasst sich
mit einen Raffinationsprozess zur Herstellung einer
Vorstufe von Biodiesel. Demnach kann D4 keinen Hinweis
auf den Kaliumgehalt der in D1 und D2 beschriebenen

Produkte geben.

2.3.5 D5 bezieht sich auf mittels Propylenoxid hergestellte
Polymere. Auf Seite 640, zweiter Teil der Seite, wird im
Rahmen des "Finishing” erwadhnt, dass Kalium- oder
Natriumhydroxyd durch oberflachenaktive Materialien wie

beispielsweise Aluminiumsilikat entfernt werden kann.

2.3.6 Da sich D5 auf die Herstellung von Polymeren aus
Propylenoxid unter bestimmten Rahmenbedingungen bezieht,
ist die Kammer der Auffassung, dass die Lehre des
beschriebenen Verfahrens nicht unmittelbar auf aus
Pflanzen6l gewonnene Kraftstoffe angewandt werden kann.

2.3.7 Selbst wenn jedoch eine Entfernung von Kalium im Rahmen
der Offenbarungen D1 und D2 angenommen werden kodnnte,
gabe es unter den in D1 und D2 beschriebenen
Versuchsbedingungen keinen eindeutigen Hinweis auf

Kaliumgehalte von weniger als 1 mg pro kg Ol/Kraftstoff.
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Im Hinblick auf den in der Entscheidung zitierten Stand
der Technik i1st daher der Gegenstand des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags neu.

In threr Entscheidung verweist die Prifungsabteilung auf
den Bescheid vom 04. November 2009. Da in diesem
Bescheid D6 anstatt D4 genannt wurde, beruht die Nennung
von D4 in der Entscheidung moglicherweise auf einem

Irrtum.

2.3.10D6 beschreibt die Reinigung von Polyoxyalkylenpolyolen

mittels Aluminium- oder Magnesiumsilikaten als
Absorptionsmittel in Anwesenheit eines Alkali- oder
Erdalkalimetal lkatalysators. Obwohl im Endprodukt der
Gehalt an Kalium auf 0,1 ppm reduziert wurde, beschreibt
auch D6 die Herstellung von Verbindungen, welche nicht
mit aus Pflanzendlen gewonnenen Kraftstoffen identisch
sind. Die zuvor ausgefihrten Uberlegungen gelten

sinngemali.

2.3.11Deshalb kann auch aus D6 kann nicht eindeutig

geschlossen werden, dass in D1 oder D2 Pflanzendle/
Kraftstoffe mit Kaliumgehalten von weniger als 1 mg pro

kg Kraftstoff erhalten werden.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prifungsabteilung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz
zuriuckverwiesen mit der Auflage die Priufung auf der
Basis des Hilfsantrags fortzusetzen.

Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende

D. Magliano P.-P. Bracke
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