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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

Die Beschwerden der Einsprechenden und der
Patentinhaberin richten sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung iber die Aufrechterhaltung des
europaischen Patents Nr. 1 380 634 in gedndertem

Umfang.

Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem folgende

Beweismittel herangezogen:

D1 = WO 94/17160 A

D2 = US 5 998 530 A

VBl = Versuchsbericht "ANNEX B" (eingereicht mit
Schreiben vom 9. September 2011)

In der angefochtenen Entscheidung gelangte die
Einspruchsabteilung unter anderem zu dem Schluss, dass
der Gegenstand der geanderten Anspriiche gemal dem
damals vorliegenden, einzigen Hilfsantrag die
Erfordernisse des EPU erfiille, insbesondere der Artikel
123(2) und (3) und 56 EPU.

Die Beschwerdefiithrerin I (in der Folge als
Einsprechende bezeichnet) machte in ihrer
Beschwerdebegriindung und einem weiteren Schreiben
mangelnde erfinderischer Tatigkeit geltend und bezog
sich in ihrer Argumentation unter anderem auf den
Bericht VBl und einen mit der Beschwerdebegriindung
eingereichten zweiten, als "ANNEX" bezeichneten
Versuchsbericht VB2.

Die Beschwerdefiithrerin II (in der Folge als
Patentinhaberin bezeichnet) reichte mit ihrer

Beschwerdebegriindung zwei gednderte Anspruchssatze als
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neue Antradge ein, deren Gegenstand sie in diesem und

einem weilteren Schreiben als erfinderisch ansah.

In einem in Vorbereitung der miindlichen Verhandlung
ergangenen Bescheid thematisierte die Kammer die Frage
nach der Vereinbarkeit der vorgenommenen Anderungen mit

den Erfordernissen des Artikels 123(2) und (3) EPU.

Die Patentinhaberin reichte daraufhin mit ihrem
Schreiben vom 22. August 2013 vier gednderte Anspruchs-

sdtze als Hauptantrag bzw. Hilfsantrage 1 bis 3 ein.

Anspruch 1 gemaR Hauptantrag lautet wie folgt:

"1. Additiv zur Verbesserung der Schmierfdhigkeit von
Brennstoffdlen mit einem Schwefelgehalt von maximal
0,035 Gew.-%, enthaltend

A) 20 bis 99,995 Gew.-% mindestens eines
Partialesters aus einem zwel- oder mehrwertigen
Alkohol und ungesdttigten sowie gegebenenfalls
gesdttigten Fettsduren, deren
Kohlenstoffkettenldngen zwischen 8 und 30
Kohlenstoffatomen liegen, wobel mindestens 60 $%
der Fettsdurereste mindestens eine Doppelbindung
enthalten, worin die Alkohole 2 bis 6
Kohlenstoffatome und 2 bis 5 Hydroxylgruppen,
jedoch maximal eine Hydroxylgruppe pro
Kohlenstoffatom enthalten, und

B) 0,005 bis 80 Gew.-% mindestens eines Alkylphenol-
Aldehydharzes, erhdltlich durch die Kondensation
von

(1) mindestens einem Alkylphenol mit mindestens einem
Cg—Coy—-Alkyl oder Cg—-Coy—-Alkenylrest und

(1i) Formaldehyd
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wobel der Kondensationsgrad zwischen 2 und 50

Alkylphenoleinheiten betrdgt."

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom
Anspruch 1 gemaRl Hauptantrag nur durch die wie folgt

geanderte Definition der Komponente B:
"B) 0,005 bis 80 Gew.-% mindestens eines Alkylphenol-

Formaldehydharzes von Oligo- oder Polymeren mit

einer repetitiven Struktureinheit der Formel

OH

IR S

worin R® fir Cg—Coy—-Alkyl oder -Alkenyl und n fiir eine
Zahl von 2 bis 50 steht."

-

Anspruch gema&l Hilfsantrag 2 ist identisch mit

-

Anspruch gemall Hauptantrag.

-

Anspruch gema&l Hilfsantrag 3 ist identisch mit

-

Anspruch gemal Hilfsantrag 1.

Im Verlauf der mindlichen Verhandlung vom 25. September
2013 wurde insbesondere die Frage der erfinderischen
Tatigkeit im Hinblick auf eine Kombination der

Dokumente D1 und D2 erdrtert.

Die Beschwerdefiihrerin I (Einsprechende) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des europaischen Patents Nr. 1 380 634.
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Die Beschwerdefiihrerin II (Patentinhaberin) beantragte,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent
aufrechtzuerhalten auf der Grundlage des Hauptantrags
oder eines der Hilfsantrage 1 bis 3, alle eingereicht

mit Schreiben vom 22. August 2013.

Die entscheidungserheblichen Argumente der

Einsprechenden konnen wie folgt zusammengefasst werden:

Hauptantrag - Erfinderische Tatigkeit

- D1 sei der nadchstliegende Stand der Technik.

- Die beanspruchten Additive wiesen gegeniiber dem
Stand der Technik weder eine verbesserte
Kaltestabilitdt noch eine verbesserte
Oxidationsstabilitat auf, zumindest nicht Uber die
gesamte Breite des Anspruchs 1.

- D1 in Kombination mit D2 fihre in naheliegender
Weise zum beanspruchten Gegenstand, daher liege

ein Mangel an erfinderischer Ta&tigkeit vor.

Hilfsantrag 1 - Erfinderische Tatigkeit

- Die Kombination von D1 mit D2 sei auch fiir diesen
Anspruch relevant, da das in D2 offenbarte "cold-
flow" Additiv Bl auch unter die eingeschrankte
Definition der Komponente B laut Anspruch 1 falle.
Deshalb beruhe auch der Gegenstand dieses
Anspruchs nicht auf einer erfinderischen

Tatigkeit.

Hilfsantrdage 2 und 3 - Erfinderische Tatigkeit

- Die jeweiligen Anspriiche 1 dieser Antrage seien
identisch mit den Anspriichen 1 des Hauptantrags,
respektive des Hilfsantrags 1. Daher seien auch
diese beiden Hilfsantrdage wegen mangelnder

erfinderischer Tatigkeit nicht gewahrbar.
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Die entscheidungserheblichen Argumente der
Patentinhaberin koénnen wie folgt zusammengefasst

werden:

Hauptantrag - Erfinderische Tatigkeit

- D1 sei der nadchstliegende Stand der Technik.

- Die erfindungsgemafen Additive zeigten eine
gegeniber dem nachstliegenden Stand der Technik
verbesserte Oxidations- und Kaltestabilitat. Dies
sei aus den im Streitpatent beschriebenen
Versuchen ersichtlich.

- Die Anzahl der von der Einsprechenden vorgelegten
Versuche sei vergleichsweise zu gering, um daraus
zwingende Schliisse ziehen zu konnen.

- Eine Kombination wvon D1 mit D2 fithre nicht in
naheliegender Weise zum Anspruchsgegenstand, da
dazu mehrere Auswahlschritte erforderlich seien.
Daher beruhe das Additiv gemal Anspruch 1 auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

Erster Hilfsantrag

- SinngemédB seien dieselben Argumente wie fir den
Hauptantrag von Relevanz, wenngleich einzurdumen
sei, dass die Komponente Bl laut D2 unter die

Definition der Komponente B des Anspruchs 1 fallt.

Zweiter und dritter Hilfsantrag
- Es wurden keine zusatzlichen Argumente

vorgebracht.
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Entscheidungsgriunde
Zuldssigkeit der geltenden Antrdge der Patentinhaberin

1. Die Kammer wertet die Einreichung der Antrage einen
Monat vor der mindlichen Verhandlung als eine Reaktion
auf die von der Kammer in ihrem Bescheid geduberten
Bedenken beziiglich der Zulassigkeit der zuvor
vorliegenden geanderten Anspriche im Hinblick auf die
Bestimmungen des Artikels 123(2) und (3) EPU.

1.1 Seitens der Einsprechenden wurden keine Beanstandungen
betreffend den Zeitpunkt der Einreichung dieser Antrage

erhoben.

1.2 Deshalb entschied die Kammer, die mit dem Schreiben wvom
22 . August 2013 eingereichten Antrage der
Patentinhaberin zum Verfahren zuzulassen (Artikel
114 (2) EPU und Artikel 13(3) VOBK).

Hauptantrag - Erfinderische Tidtigkeit
1.3 Die Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Additiv zur Verbesserung der

Schmierwirkung von hochentschwefelten Brennstoffdlen.
1.4 Nachstliegender Stand der Technik

1.4.1 Flur die Kammer stellt aus den folgenden Griinden
Dokument D1 den nachstliegenden Stand der Technik dar
(diesbezliiglich bestand auch Einvernehmen zwischen den

Parteien) :

1.4.2 D1 (siehe Anspriiche 1, 3 und 14; Seite 7, Zeile 32;

sowlie die Tabellen auf den Seiten 8 bis 10) offenbart
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unstreitig den Einsatz bestimmter Additive zur
Verbesserung der Schmierwirkung von Brennstoff-Olen mit
geringen Schwefelgehalten von vorzugsweise weniger als
0,01 Gewichtsprozent. Als Additive werden Carbonsaure-
Ester eingesetzt, besonders vorzugsweise der

Partialester Glycerin-Monooleat ("Additiv D").

In D1 (Seite 7, Abschnitt "CO-ADDITIVES") wird auch die
Moglichkeit der Verwendung einer Mischung des
Schmieradditivs mit einem oder mehreren Co-Additiv/en
angesprochen, wobei unter anderem der mdgliche Zusatz
von "cold flow improvers" angesprochen wird. DI

offenbart allerdings keine konkrete derartige Mischung.

Technische Aufgabe laut Patentinhaberin

In der mindlichen Verhandlung vertrat die
Patentinhaberin die Auffassung, dass im Hinblick auf
den nachstliegenden Stand der Technik gemaR D1 die
technische Aufgabe in der Bereitstellung von Schmier-
Additiven mit verbesserter Oxidationsstabilitat und

Kaltestabilitdt zu sehen sei.

Losung

Zur Losung dieser Aufgabe schladgt das Streitpatent das
Schmier-Additiv gemal Anspruch 1 vor, welches
insbesondere dadurch gekennzeichnet ist, dass es
folgende Komponenten enthalt (Hervorhebungen durch die

Kammer) :

A) 20 bis 99,995 Gew.-% mindestens eines
Partialesters aus einem zwel- oder mehrwertigen
Alkohol und ungesdttigten sowie gegebenenfalls
gesdttigten Fettsduren, deren

Kohlenstoffkettenldngen zwischen 8 und 30
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Kohlenstoffatomen liegen, wobel mindestens 60 $%
der Fettsdurereste mindestens eine Doppelbindung
enthalten, worin die Alkohole 2 bis 6
Kohlenstoffatome und 2 bis 5 Hydroxylgruppen,
jedoch maximal eine Hydroxylgruppe pro
Kohlenstoffatom enthalten, und

B) 0,005 bis 80 Gew.-% mindestens eines Alkylphenol-
Aldehydharzes, erhdltlich durch die Kondensation
von
(i) mindestens einem Alkylphenol mit mindestens

einem Cg-Co4-Alkyl oder Cg-Coy-Alkenylrest und
(ii) Formaldehyd
wobei der Kondensationsgrad zwischen 2 und 50

Alkylphenoleinheiten betrdgt."

Erfolg der Losung

Fir die Kammer ergibt sich aus der Gesamtheit der als
Beweismittel herangezogenen Versuchsdaten, dass die von
der Patentinhaberin formulierte Aufgabe (siehe obigen
Punkt 2) nicht tber die gesamte Breite von Anspruch 1

geldst ist, und zwar aus folgenden Grinden:

Das Streitpatent zeigt zwar in den Tabellen 5 und 6,
dass eine Mischung aus den speziellen, anspruchsgemaBen
Partialestern (Al bis A8) und einem anspruchsgemalen
Alkylphenolformaldehydharz offensichtlich
oxidationsstabiler bzw. kdltestabiler sein kann als ein
lediglich aus dem jeweiligen Partialester bestehendes
Additiv.

Allerdings zeigen die im Dokument VB1 beschriebenen
Versuche, dass zumindest einige spezielle Mischungen
eines Partialesters von Glycerin und Tallolfettsaure

(A) mit Nonylphenolformaldehydharz (B) in
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Mengenverhdaltnissen von 1:1 bis 999:1 im Vergleich zu
einem nur aus dem besagten Partialester bestehenden
Additiv (100:0) keine verbesserte bzw. sogar eine

verschlechterte Oxidationsstabilitat aufweisen.

Zudem l&dsst sich aus Dokument VB2 entnehmen, dass
derartige spezielle Mischungen sowohl in Anwesenheit
als auch in Abwesenheit eines aromatischen
Losungsmittels bei bestimmten Lagerungsbedingungen und
bestimmten, unter die Definition gemal Anspruch 1
fallenden Mengenverhdltnissen von A zu B eine
schlechtere Kaltestabilitat aufweisen als der reine

Partialester (Komponente A).

Die Patentinhaberin hat weder bestritten, dass die
eingesetzten Bestandteile unter die Definitionen geméal
Anspruch 1 des Streitpatents fallen, noch hat sie
Einwdnde hinsichtlich der Versuchsdurchfiihrung oder der
Ergebnis-Auswertung laut VBl oder VB2 erhoben. Sie
bemdngelte lediglich die im Vergleich zur Zahl der
Beispiele im Streitpatent geringe Anzahl der Versuche
der Einsprechenden und dass im Rahmen letzterer andere
Materialien zum Einsatz gekommen seien als in den

Beispielen gemdaB Streitpatent.

Fir die Kammer spielt dies im vorliegenden Fall aber
keine Rolle, da es lediglich um die Frage geht, ob das
gestellte Problem iber den gesamten Bereich geldst

wurde oder nicht.

Die Kammer ist demnach nicht davon lberzeugt worden,
dass alle unter Anspruch 1 fallenden Misch-Additive
eine gegenliber einem lediglich aus der jeweiligen
Komponente A bestehenden Additiv eine verbesserte

Oxidations- und/oder Kaltestabilitdt aufweisen.
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Tatsdchlich geldste technische Aufgabe

Da die von der Patentinhaberin angegebene Aufgabe nicht
iber die gesamte Breite von Anspruch 1 geldst ist, muss
sie weniger ambitioniert formuliert werden. Sie kann in
der Bereitstellung eines weiteren Schmieradditivs filir

schwefelarme Brennstoffdle gesehen werden.

Dass diese Aufgabe durch das Misch-Additiv gemalB

Anspruch 1 geldst wird, war unstreitig.

Naheliegen der Losung

Es bleibt demnach zu untersuchen, ob fir den Fachmann
ausgehend von D1 die Bereitstellung eines derartigen
Misch-Additivs unter Berilicksichtigung des allgemeinen
Fachwissens und des zitierten Standes der Technik

naheliegend ist.

D1 (Anspruch 14 und Beispiele) offenbart die besonders
bevorzugte Verwendung von Glycerinmonooleat als
Schmieradditiv. Ausgehend davon findet der Fachmann in
D1 den Hinweis, wonach das Schmieradditiv auch in Form
einer Mischung mit einem Co-Additiv einsetzbar sei. Als
mégliche Co-Additive werden unter anderem sogenannte
"middle distillate cold flow improvers" erwahnt (Seite
7, Zeile 23).

Derartige "cold flow improver" gehdren zum Stand der
Technik und sind beispielsweise in Dokument D2
beschrieben. Dieses Dokument betrifft die
Bereitstellung von Additiven zur Verbesserung der
"cold-flow"-Eigenschaften von Brennstoffdlen (Spalte 1,
Zeilen 13 bis 34, Spalte 3, Zeilen 11 bis 13 und Zeilen
44/45) . Der mit der Losung der technischen Aufgabe

befasste Fachmann wirde D2 daher zweifellos in Betracht
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ziehen. In Spalte 8, Zeilen 17-31 der D2 wird als ein
bevorzugter "cold flow improver" Bl unter anderem ein
p-Nonylphenolformaldehydharz mit einem Molekulargewicht
von 2000 g/mol, d.h. eine Verbindung mit einer Struktur
und einem Kondensationsgrad gemal der Definition von

Komponente B in vorliegendem Anspruch 1, beschrieben.

D1 regt also den Fachmann ausdriicklich dazu an, dem
offenbarten Glycerinmonooleat-Additiv einen "cold-flow
improver" als Co-Additiv zuzumischen. Bei der Umsetzung
dieser Anregung wirde der Fachmann das Zumischen des in
D2 beschriebenen Phenolformaldehyd-Harzes als Co-
Additiv als eine mogliche Variante in Betracht ziehen.
Da dem "Mengenverhaltnis von A:B ("20 bis 99,995 Gew.
g" : "0,005 bis 80 Gew.-%") gemaB vorliegendem Anspruch
1 kein wie auch immer gearteter Effekt zugeschrieben
werden kann, ist das Einstellen eines geeigneten
Mengenverhaltnisses, welches in dem beanspruchten
Bereich liegt, als eine dem Fachmann zur Verfligung
stehende Moglichkeit anzusehen. Da die Aufgabe
lediglich in der Bereitstellung eines weiteren Schmier-
Additivs fir schwefelarme Brennstoffole besteht, wirden
sich diese Moglichkeiten dem Fachmann ohne
erfinderisches Zutun erschlieRBen. Das dabei mehrere
Auswahlschritte erfolgen, ist angesichts der
tatsdchlich geldsten Aufgabe und des fehlenden
Nachweises flir einen dementsprechenden Effekt nicht von

Belang.
Der Gegenstand von Anspruch 1 beruht daher nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 52 (1) und 56

EPU) .

Folglich ist der Hauptantrag nicht gewahrbar.
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Hilfsantrag 1 - Erfinderische Tatigkeit

Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags unterscheidet sich
vom Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags nur durch die
engere Definition der Komponente B (siehe Punkt VI

oben) .

Im Hinblick auf den derart geanderten Anspruch 1 stellt
D1 nach wie vor den nédchstliegenden Stand der Technik
dar. Die vorgenommenen Anderungen machen auch keine
erneute Umformulierung der technischen Aufgabe (siehe

obigen Punkt 5.1) erforderlich.

Das zuvor genannte, aus D2 bekannte "cold-flow"-Additiv
Bl fallt unstreitig unter die Definition der Komponente
B gemaB vorliegendem Anspruch 1. Daher treffen die
unter den Punkten 6 bis 6.4 angestellten Uberlegungen

sinngemal auf den Gegenstand dieses Anspruchs zu.
Auch der Gegenstand von Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1
beruht demnach nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit

(Artikel 52 (1) und 56 EPU).

Folglich ist auch Hilfsantrag 1 nicht gewadhrbar.

Hilfsantrdge 2 und 3

10.

11.

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 ist identisch mit
Anspruch 1 gemal Hauptantrag und Anspruch 1 gemalB
Hilfsantrag 3 ist identisch mit Anspruch 1 gemal
Hilfsantrag 1.

Die durch den jeweiligen Wortlaut der beiden Anspriliche
1 definierten Gegenstande sind aus den oben

ausgefiihrten Grinden (siehe obige Punkte 6 bis 6.4 und
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8 bis 8.4) nicht erfinderisch (Artikel 52 (1) und 56

EPU) .

12. Folglich sind auch die Hilfsantrage 2 und 3 nicht

gewahrbar.
Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

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



