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ENT S CHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06
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Beschwerdefihrerin: BDI - BioEnergy International AG
Parkring 18
8074 Grambach/Graz (AT)

(Anmelderin)

Vertreter: Schwarz, Albin
Schwarz & Partner
Patentanwdlte
WipplingerstraBe 30
1010 Wien (AT)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Priifungsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 2. Marz 2015
zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 09814118.7
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zurickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender B. Czech
Mitglieder: G. Santavicca
S. Fernédndez de Codédrdoba
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung mit der die europdische
Patentanmeldung Nr. 09814118.7 zurickgewiesen worden

ist.

Der angegriffenen Entscheidung lagen die mit Schreiben
vom 20. November 2012 eingereichten, am 26. November
2016 eingegangen Anspriiche 1 bis 11 zu Grunde. Die
Anspriche 1 und 9 gemal diesem Antrag lauten wie folgt
(Anderungen der urspriinglichen Anspriiche 1 und 9 durch

die Kammer kenntlich gemacht) :

"1. Verfahren zur Gewinnung eines Brenn- bzw.
Treibstoffes durch thermisches Cracken eines Schwerdls
in Gegenwart von feuchter, kohlenwasserstoffhdltiger
Biomasse mit einem Feuchtigkeitsgehalt von maximal 1,0
Gew. %, indem das Schwerdl bis zur Pyrolyse der
kohlenwasserstoffhdltigen Biomasse erhitzt wird, wobei
die Brenn- bzw. Treibstoffe gebildet, aus dem erhitzten
Schwerdl entfernt und anschlieBend kondensiert werden,
dadurch gekennzeichnet, dass

eine kohlenwasserstoffhdltige Biomasse eingesetzt wird,
die einer Trocknung unterzogen wird, dexren um einen
Feuchtigkeitsgehalt von maximal 1,0 Gew.$%, bezogen auf
die Biomasse, betxrigt zu gewdhrleisten."

"9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass eine kohlenwasserstoffhdltige
Biomasse eingesetzt wird, deren Feuchtigkeitsgehalt
durch Trocknen in einem erhitzten Schwerdl,

vorzugsweise Vakuumgasél, eingestellt wurde."

In der angegriffenen Entscheidung befand die

Prifungsabteilung, dass das Verfahren laut diesem



Iv.

VI.
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Anspruch 1 gegeniiber Dokument D1 (US 2007/0261996 Al)
nicht neu sei.

In einem Obiter Dictum wurden Einwadnde nach Artikel 84
und 123 (2) EPU bezuglich des zus&dtzlichen unabhidngigen

Anspruchs 11 dieses Antrags erhoben.

Mit ihrer Beschwerdebegriindung reichte die Anmelderin/
Beschwerdefilhrerin drei geanderte Anspruchssatze als

neuen Hauptantrag bzw. Hilfsantrdge 1 und 2 ein.

Der Hauptantrag bestand aus den mit Schreiben vom 20.
November 2012 eingereichten Ansprichen 1 bis 10, ohne
den beanstandeten Anspruch 11. Die Beschwerdefiihrerin
vertrat nach wie vor die Auffassung, dass das Verfahren

laut Anspruch 1 gegeniliber D1 neu sei.

Die Beschwerdefiihrerin wurde zur mindlichen Verhandlung

geladen.

In einer in Vorbereitung der mindlichen Verhandlung
erlassenen Mitteilung teilte die Kammer ihre vorlaufige
Meinung zu bestimmten Punkten mit. Unter anderem legte
sie dar, warum das Verfahren laut Anspruch 1 des
Hauptantrags gegeniiber D1 nicht neu zu sein scheine.
Ferner erhob sie Einwande nach Artikel 123(2) EPC
beziglich Anspruch 1 (alle vorliegenden Antréage
betreffend). Insbesondere monierte die Kammer, dass die
in Anspruch aufgenommenen Merkmalen aus der
Beschreibung ("die einer Trocknung unterzogen wird, um
eine Feuchtigkeitsgehalt von maximal 1,0 Gew.-%,
bezogen auf die Biomasse, zu gewdhrleisten") nicht in
Kombination mit den restlichen Merkmalen des Anspruchs
urspringlich offenbart worden seien.

Ferner beanstandete die Kammer, dass Anspruch 1
(betreffend alle Antridge) unklar sei (Artikel 84 EPU),

zumal darin nicht deutlich zum Ausdruck komme, ob
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jeweils von ein und dem selben Schwer®l die Rede sei
oder nicht, bzw. was fir ein Bezug zwischen dem/n in
den zwel getrennten Etappen des Verfahrens eingesetzten
Ol (en) bestehe.

Mit Schriftsatz vom 28. April 2017 reichte die
Beschwerdefilhrerin zwei geanderte Anspruchssatze als
neuen Hauptantrag und als neuen Hilfsantrag 1 ein. Die
bis dahin geltenden Antrdge wurden als Hilfsantrage 2

bis 4 aufrechterhalten.

In einem Telefongesprdch mit dem Vertreter der
Beschwerdefiihrerin legte der Vorsitzende am 8. Mai 2017
im Namen der Kammer weitere, noch bestehende Bedenken
betreffend die mit Schreiben vom 28. April 2017
eingereichten Anspriiche gemall Hauptantrag dar,
insbesondere betreffend die Knappheit von Anspruch 1
bzw. die Klarheit des abhédngigen Anspruchs 3.
Angesprochen wurde auch die Frage der ZweckmaRigkeit

der zweiteiligen Anspruchsform im vorliegenden Fall.

Mit Schreiben vom 9. Mai 2017 reichte die Anmelderin
daraufhin einen gednderten Anspruchssatz als neuen
Hauptantrag ein und zog alle anderen anhangigen
Hilfsantradge zuriick. Ferner kiindigte die Anmelderin an,
dass ihr Antrag auf miindlichen Verhandlung
zuriickgezogen werde, falls die weiteren Bedenken der
Kammer betreffend den neuen Hauptantrag udberwunden
seien, und der Fall zur Prifung der Erfordernisse des
Artikels 56 EPU an die Prifungsabteilung

zurlickverwiesen werden konne.

Die Anspriiche des mit Schreiben vom 9. Mai 2017
eingereichten Hauptantrags haben folgenden Wortlaut

(Anderungen gegeniiber einer Kombination der Anspriiche 1
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und 9 der Anmeldung in ihrer urspringlich eingereichten

Fassung durch die Kammer kenntlich gemacht:

"1. Verfahren zur Gewinnung eines Brenn- bzw.
Treibstoffes durch thermisches Cracken eines Schwerdls
in Gegenwart von feuchter, kohlenwasserstoffhdltiger
Biomasse, indem das Schwerdl bis zur Pyrolyse der
kohlenwasserstoffhdltigen Biomasse erhitzt wird, wobei
die Brenn- bzw. Treibstoffe gebildet, aus dem erhitzten
Schwerdl entfernt und anschlieBend kondensiert werden,
dadureh—gekennzeichnet;—dass

wobei eine kohlenwasserstoffhdltige Biomasse eingesetzt
wird, deren Feuchtigkeitsgehalt maximal 1,0 Gew.?3,
bezogen auf die Biomasse, betrdgt und dass—eine

o] SN . . e
derera—Feuchtigkeitsgehalt durch Trocknen in einem

erhitzten Schwerdl, vorzugswelise Vakuumgasdl, bei

Temperaturen bis maximal 200°C eingestellt wurde."

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass eine kohlenwasserstoffhdltige Biomasse eingesetzt
wird, deren Feuchtigkeitsgehalt maximal 0,5 Gew.-%,

bezogen auf die Biomasse, betrdgt."

Der Termin zur mindlichen Verhandlung vom 17. Mai 2017

wurde daraufhin aufgehoben.

Antrage

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines
Patents auf Basis der Anspriiche 1 und 2 geméaR
Hauptantrag, eingereicht mit Schreiben vom 9. Mai 2017,
Hilfsweise die Zurilickverweisung der Sache an die

Prifungsabteilung.
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Die flir die vorliegende Entscheidung wesentlichen
Argumente betreffend den Hauptantrag der

Beschwerdefilhrerin waren wie folgt:

Der geltende Anspruchssatz wurde in Reaktion auf
weitere, von der Kammer geduberte Einwdnde/Bedenken
eingereicht. Alle Einwande der Prifungsabteilung und
der Kammer seien dadurch somit iiberwunden. Folglich sei

der Antrag ins Verfahren zuzulassen.

Anspruch 1 basiere auf den urspringlich eingereichten
Ansprichen 1 und 9. Zusatzlich sei das Merkmal "bis
maximal 200°C" aus der urspringlichen Beschreibung
aufgenommen, welches dort in Verbindung mit den
anderen Merkmalen des besagten Anspruchs 9 offenbart

sei.

Anspruch 1 sei klar, knapp und von der urspriinglich
eingereichten Beschreibung gestiitzt. Redundanter
Wortlaut sei gestrichen worden. Auf Grund der
Festlegung der maximalen Temperatur der Trocknung sei
jetzt das urspringlich offenbarte, multioptionale
Konzept der Vortrocknung mittels Schwerdl mit
anschlieRBender Pyrolyse der vorgetrockneten Biomasse im
Rahmen des thermischen Crack-Schrittes deutlich
definiert. Die Anmeldung in ihrer urspringlich
eingereichten Fassung offenbare sowohl,

- die Moglichkeit, ein und dasselbe Schwer©l sowohl im
Rahmen der Vortrocknung der Biomasse als auch im
Schritt mit Pyrolyse der Biomasse einzusetzen, als auch
- die Moglichkeit, im Rahmen des Schritts mit Pyrolyse
der Biomasse, zumindest teilweise ein "frisches"

Schwerol einzusetzen.

Im Fall des vorliegenden Verfahrensanspruchs 1 sei eine

zweiteilige Anspruchsform nicht zweckdienlich.
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Samtliche Einwdnde nach Artikel 123 (2) EPU seien durch

die vorgenommenen Anderungen ausgeraumt.

Das Verfahren laut Anspruch 1 sei schon allein auf
Grund des Merkmals der Vortrocknung der Biomasse mit
einem erhitzten Schwerdl neu gegeniiber D1 (Artikel
54(2) EPU).

Die Anmelderin sei daher mit einer Zurlckverweisung der
Angelegenheit an die Prifungsabteilung zur Prifung der

erfinderischen Tatigkeit einverstanden.

Entscheidungsgrinde
1. Zulassigkeit des neuen Hauptantrags

1.1 Der Hauptantrag ist nach Anberaumung der miindlichen
Verhandlung durch die Kammer vorgelegt worden. Er wurde
in Reaktion auf die in einer schriftlichen Mitteilung
sowie im Telefongesprach vom 8. Mai 2017 von der Kammer
erhobenen Einwidnde nach Artikel 123(2) und 84 EPU

eingereicht.
1.2 Der Hauptantrag iUberwindet alle Einwande der
Priifungsabteilung und der Kammer ohne neue, komplexe

Fragen aufzuwerfen.

1.3 Daher hat die Kammer entschieden, den neuen Hauptantrag
ins Verfahren zuzulassen (Artikel 13(3) VOBK).

2. Anderungen - Artikel 123(2) EPU

2.1 Anspruch 1 laut Hauptantrag basiert auf einer

Kombination von Anspruch 1 und Anspruch 9 der Anmeldung



-7 - T 1852/15

in ihrer urspringlich eingereichten Fassung, wobei
zusatzlich das Merkmal "bei Temperaturen bis maximal
200°C" aus der Beschreibung der Anmeldung in ihrer

urspringlich eingereichten Fassung aufgenommen wurde.

Das aufgenommene Merkmal findet sich dort verbatim in
Verbindung mit allen Merkmalen des besagten Anspruchs 9

(Seiten 4, vorletzter Absatz, bis Seite 5, Zeile 1).

Der abhédngige Anspruch 2 ist identisch mit Anspruch 2
der Anmeldung in ihrer urspringlich eingereichten

Fassung.

Folglich stehen die in den Anspriichen vorgenommenen
Anderungen im Einklang mit den Bestimmungen der Artikel
123(2) EPU.

Anderungen - Artikel 84 EPU

In ihrem Schreiben vom 28. April und 9. Mai 2017 hat
sich die Beschwerdefithrerin mit den Einwanden der
Kammer betreffend Klarheit und Stitzung durch die
Beschreibung auseinandergesetzt und Ulberzeugend
gezeigt, dass in Anspruch 1 laut Hauptantrag, auf Grund
der Festlegung der maximalen Temperatur der Trocknung,
das urspringlich offenbarte, multioptionale Konzept der
Vortrocknung mittels Schwerdl und anschlieRender
Pyrolyse der vorgetrocknete Biomasse (im selben
Schwerdl bzw. in zumindest teilweise "frischem"

Schwerol) deutlich definiert ist.

Was fir den Fachmann jeweils unter dem Begriff
"Schwerdl" im Rahmen des Anspruchs 1 zu verstehen ist,
wird insbesondere durch die Figuren 1 und 2 (Symbole
SOE1 und SOEj;) der urspringlichen Anmeldung

illustriert. Anspruch 1 ist daher diesbeziiglich in all
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seinen moglichen Optionen ausreichend durch die

Beschreibung gestitzt.

Die Streichung von redundantem Wortlaut entspricht dem

Gebot der Knappheit.

Die vorliegenden Anspriiche erfiillen demnach die
Erfordernisse von Artikel 84 EPU.

Anderungen - Regel 43(l)a)b) EPU

Im Fall des vorliegenden mehrstufigen
Verfahrensanspruchs erscheint eine zweiteilige
Anspruchsfassung mit strenger Trennung zwischen den aus
dem Stand der Technik bekannten Merkmalen nicht
zweckdienlich. Diese ware auch nach dem Dafliirhalten der
Kammer nur durch relativ umfangreiches Umformulieren
des Anspruchswortlauts erreichbar, womit aber das
Risiko der Verletzung der Bestimmungen von Artikel

123 (2) EPU bestiinde.

Daher ist der vorliegende einteilig abgefasste
Anspruch 1 nach Regel 43(1)a)b) EPU nicht zu

beanstanden.

Neuheit gegeniiber D1

D1 beschreibt unstreitig ein Verfahren mit den
Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1 der
urspringlich eingereichten Anmeldung. Sowohl aus den
Ansprichen (siehe Anspruch 51) als auch aus der
Beschreibung (siehe etwa Absatze [0024] und [0105],
erster Satz) wvon D1 geht hervor, dass die Biomasse
("starting material") als solche vor dem Kontakt mit

dem Schwerol erwarmt oder erhitzt wird.
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Der nunmehrige Anspruch 1 schreibt aber vor, dass "eine
kohlenwasserstoffhdltige Biomasse eingesetzt wird,
deren Feuchtigkeitsgehalt maximal 1,0 Gew.?%, bezogen

auf die Biomasse, betrdgt, und durch Trocknen in einem

erhitzten Schwerél, vorzugsweise Vakuumgasdl, bei
Temperaturen bis maximal 200°C eingestellt wurde".

Wie von der Beschwerdefiihrerin iberzeugend dargelegt,
ist zumindest ein derartiger (Vor-)Trocknungsschritt
der Biomasse auf maximal 1,0 Gew.-% Feuchtigkeit in
Schwerdl in D1 nicht beschrieben, weder explizit noch

implizit.

Folglich ist das Verfahren gemal Anspruch 1 des
vorliegenden Hauptantrags schon allein deshalb im
Hinblick auf D1 neu (Artikel 52 (1) und 54 (2) EPU).

Zurickverweisung

In der Entscheidung der Priifungsabteilung sind nur
Fragen der Klarheit, der Zul&dssigkeit von Anderungen

und der Neuheit gegeniiber D1 abgehandelt worden.

Die vorliegenden Anspriiche sind diesbeziiglich nicht
mehr zu beanstanden. Daher halt die Kammer die
Zurickverweisung des Falles zur Fortsetzung des
Sachprifung, insbesondere im Hinblick auf erfinderische
Tatigkeit, fur angebracht (Artikel 111(1) EPU).
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung ist aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Fortsetzung der Sachprifung
auf Basis des mit Schreiben vom 9. Mai 2017

vorgelegten Hauptantrags an die Prifungsabteilung

zurickverwiesen.
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