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Akt enzei chen: T 1125/97 - 3.3.1

ENTSCHEI DUNG
der Techni schen Beschwerdekamer 3.3.1
vom 22. Februar 2001

Beschwer def threr: Fuchs Petrol ub Aktiengesel |l schaft
Fri esenhei mer Strale 17
D- 68169 Mannheim (DE)

Vertreter: Meyer - Dul heuer, Karl -Hermann, Dr.
Meyer - Dul heuer & Acker mann
StiftstralRe 2
D- 60313 Frankfurt am Main (DE)

Angef ocht ene Ent schei dung:

Zusammenset zung der Kanmer :

Vor si t zender : A J. Nuss
Mtglieder: J. M Jonk
J. P. B Seitz

Ent schei dung der Prifungsabteilung des

Eur opai schen Patentants, die am9. Juli 1997
zur Post gegeben wurde und mit der die

eur opai sche Patentannmel dung Nr. 93 108 141.8
auf grund des Artikels 97 (1) EPU

zur ickgew esen worden i st.
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Sachverhalt und Antréage

0677.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der
Praf ungsabteilung, mt der die européische

Pat ent annel dung Nr. 93 108 141.8 (veroffentlicht unter
Nr. 572 866) zurickgew esen wurde.

G undl age der angefochtenen Entschei dung war der mt
Schrei ben vom 14. August 1996 ei ngereichte Satz

Pat ent anspriche 1 bis 20 als Hauptantrag und der mt
Schrei ben vom 3. Mai 1997 vorgebrachte Hil fsantrag.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautete wie folgt:

"Verwendung von Betriebstoffen bestehend aus ei nem

G undol, wel ches ein oder nmehrere Estero6le, insbesondere
Gem sche unterschiedlicher Estertypen, einer

bi ol ogi schen Abbaubarkeit von m ndestens 80% ent hal t,
und zwi schen 20 und 5 Gew. - % ni cht -t oxi sche und ni cht -
umiel t gef ahrdende Additiven, fur die Umr aufschm erung
von Motoren, Cetrieben, Hydrauliken, Kupplungen u. dgl.
Aggregaten in Fahrzeugen und Arbeitsnmaschi nen."”

In dem Anspruch 1 des Hil fsantrags war di e Passage "von
Mot oren, Getrieben, Hydrauliken, Kupplungen u. dgl.
Aggregaten” durch "von Mdtoren und Getrieben" ersetzt
wor den.

I n der angef ochtenen Entschei dung w rd ausgef thrt, dafl}
di e beanspruchte Verwendung nach Haupt- und Hilfsantrag
imH nblick auf die Druckschrift

(1) EP-A-535 990

gemaB Artikel 54 (3) und (4) EPU nicht neu sei.
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AuBerdem wi rd in der angefochtenen Entschei dung
bezigl i ch mangel nder Neuheit gemal3 Arti kel 54 (3) und
(4) EPU noch auf die Druckschrift

(7) EP-A-552 554

hi ngew esen

Zusatzlich wird in der Entscheidung ausgefihrt, dal die
beanspruchte Verwendung i m H nblick auf die
Druckschriften

(3) WD 91/ 02784,
(4) EP-A- 468 109,
(5) EP-A-434 464 und
(6) EP-A-464 491

ni cht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. In

di esem Zusammenhang hat di e Prifungsabteil ung

i nsbesonder e ausgef hrt, dalR ohne das Vorhandensein

ei nes unerwarteten Effekts der Einsatz von den aus den
Druckschriften (3) bis (6) bekannten Schm erstoffen in
ei ner M schung mt nicht-toxischen und nicht-

ummel t gef ahr deden Additiven in Mdtoren und Cetrieben
nicht als erfinderisch betrachtet werden kdnne, da es
fir den Fachmann zum ndest nahel i egend gewesen sei, zu
probi eren, ob bekannte Schm erstoffe auch anders

ei nset zbar seien

Am 22. Februar 2001 hat eine nindliche Verhandl ung vor
der Kammer stattgefunden.

Auf grund der Bedenken der Kanmer in der mindlichen
Ver handl ung gegen di e Patentfahi gkeit eines am
17. Januar 2001 ei ngereichten Satzes von Ansprichen 1
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bis 5 imHnblick auf die Artikel 123 (2) und 84 EPU
sowi e auf Artikel 54 EPU in Verbindung mt den Druck-
schriften (1), (4) und (6), hat die Beschwerdefihrerin
die Patentierbarkeit der vorliegenden Annel dung zul et zt
nur noch auf der Basis eines in der nindlichen

Ver handl ung vor der Kammer eingereichten Antrags
verteidigt. Dieser Antrag enthalt vier Anspriuche, deren
ei nzi ger unabhangi ger Anspruch 1 we folgt |autet:

"Verwendung ei nes Betriebstoffes bestehend aus 80-95%
ei nes Gundol s und 20-5% von Additiven, dadurch
gekennzei chnet, dall das G unddl aus ei nem oder nehreren
Ester 6l en, insbesondere Gem schen unterschiedlicher
Estertypen, mt einer biologischen Abbaubarkeit von

m ndest ens 80% nach CEC-L-33-T-82 besteht und die

Addi tive aus der G uppe bestehend aus zinkfreien, nicht-
t oxi schen und ni cht - umnel t gef &hr dende Anti oxi danti en,
Met al | passi vatoren, Rost- und Korrosionsinhi bitoren,

St ockpunkt - Er ni edri ger, Abl agerungsver hi nderer,
Detergier- und Dispergiermttel, Hochdruck- und

Ver schl ei Bschut zzuséat ze und/ oder Rei bungsnodi fi kat oren
der Wasser gef ahrdungskl assen 0 oder 1 ausgewahlt sind
und fur die Um aufschm erung von Motoren und Getri eben

i n Fahrzeugen di enen, wobei der Betriebstoff aber keine
Konpl exester ei nes gehi nderten Al kohols mt einer
geradkettigen, gesattigten Fettsaure mt 8-12

Kohl enst of f at omen und auch mt einer zwei basi schen Saure
mt 2-50 Kohl enstoffatonen enthalt".

Hi erzu hat di e Beschwerdefdhrerin ausgefthrt, daf3 durch
di e Beschrankung des beansprucht en Gegenst andes

i nsbesondere di e Neuheitsei nwdnde im Hi nblick auf die
Druckschriften (1), (4) und (7) ausgeréaunt seien.

Di e Beschwerdefihrerin beantragt, die Zurickwei sungs-



- 4 - T 1125/ 97

ent schei dung auf zuheben und ein Patent auf der G undl age
der Anspriche 1 bis 4, wi e Uberreicht wdhrend der
mindl i chen Ver handl ung vor der Kammer, zu erteilen.

VIIl. Am Ende der mindlichen Verhandl ung wurde die
Ent schei dung der Kammrer verkindet.

Ent schei dungsgr tinde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.
2. Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

Der geanderte Anspruch 1 ist gestutzt durch den
urspriunglich eingereichten Anspruch 1 in Verbi ndung mt

(a) Seite 3, vierter Absatz (bezuglich der
Gewi chtsanteil en des G unddl s und der Additive);

(b) Seite 3, funfter Absatz (beziglich der
Zusamenset zung des G unddl s); und

(c) Seite 5, zweiter Absatz, und Seite 6, zweiter
Absat z (beziglich der Art der Additive).

Der "Disclainmer”, der zur Herstellung der Neuheit im

Hi nblick auf die Druckschrift (1) (Stand der Technik i m
Sinne des Artikels 54 (3) und (4) EPU) eingefihrt wurde
und wel cher der Definition der auszuschli elRenden

Konpl exester in der neuheitsschadlichen Druckschrift (1)
entspricht (siehe Seite 2, Zeilen 31 bis 33, sow e

Seite 2, Zeilen 45 bis 50, 57 und 58, beziglich der
Bedeut ung des gehi nderten Al kohols in dieser Definition)
i st nach gangi ger Rechtsprechung der Kammrer zul &ssig und

0677.D Y A
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steht auch den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPU
ni cht entgegen (siehe Rechtsprechung der Beschwerde-
kamrern des Europdi schen Patentants, 3. Auflage (1998),
I1.B. "Patentanspriche", unter 1.2.1, sowie IIIl.A

" Ander ungen”, unter 1.6.3).

Die Anspriuche 2 bis 4 stutzen sich auf die Patent-
anspriche 3 bis 5 der urspringlich eingereichten
Pat ent anmel dung.

Cegen di e Fassung der Patentanspriche bestehen daher
kei ne Bedenken im Hi nblick auf Artikel 123 (2) EPU

Deutlichkeit nach Arti kel 84 EPU

D e Kammer wei st beziglich der im Anspruch 1 genannten
Prozent sat zberei che fur G und6l und Additive darauf hin,
dalR diese imLichte der urspringlich eingereichten
Beschrei bung der vorliegenden Annel dung (siehe Seite 3,
dritter Absatz), in der angegeben ist, dalR der

Gewi chtsanteil des G unddls vorzugswei se zwi schen 80 und
95% und der Gewi chtsanteil der Additive zw schen 20 und
5% | iegen, eindeutig Gewi chtsprozente darstellen. Eine
ent sprechende Kl arstellung in Anspruch 1 kann jedoch

auf grund der Zurickverwei sung der Sache an die erste

I nstanz (siehe Punkt 5 unten) im Verlaufe des weiteren
Pr uf ungsverfahren erfol gen.

Di e Kanmer hat sich davon Uberzeugt, dall ansonsten der
Anspruch 1 in der geltenden Fassung den Erfordernissen
des Artikels 84 EPU entspricht. In di esem Zusamrenhang
wei st di e Kanmer darauf hin, dall in dem geltenden
Anspruch 1 auf den unklaren Begriff "Arbeitsmaschi nen”
ver zi chtet wurde und der Begriff "Konplexester" nun kil ar
definiert ist (siehe Punkt 2. oben, zweiter Absatz).
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Neuhei t

D e Kammer hat sich auch davon uberzeugt, dal3 der
Cegenstand der vorliegenden Patentansprichen neu ist. In
di esem Zusamenhang wird i mH nblick auf die fur die
Neuheit rel evanten Druckschriften (1), (4) und (7) auf

f ol gendes hi ngew esen:

Druckschrift (1), die - w e oben angegeben - Stand der
Techni k nach Artikel 54 (3) und (4) EPU darstellt,
betrifft biologisch abbaubare Schmermttel, die u. a.
al s Motordl oder Cetriebedl in Fahrzeugen geeignet sind
(siehe Seite 2, erster Absatz; und Seite 4, erster
Absatz). Die Schmermttel enthalten als Haupt konponente
ei ne Esterm schung, die zw ngend Konpl exester eines

gehi nderten Al kohols mt einer geradkettigen,
gesattigten Fettsaure mt 8 bis 12 Kohl enstof fat onmen und
auch ei ner zwei basi schen Carbonséaure mt 2 bis 50

Kohl enst of fatomen enthéalt (siehe Seite 2, Zeilen 29 bis
33, sowie Zeilen 57 und 58 in Verbindung mt Zeilen 45
bis 50). Da nach dem geltenden Anspruch 1 mt dem
"Disclainmer" die Anwesenheit sol cher Konpl exester
ausgeschl ossen ist, ist diese Druckschrift fir den nun
beansprucht en Gegenstand ni cht neuheitsschadlich.

Druckschrift (4) beschrei bt biologisch abbaubare
Schmerdle, die u. a. als Mtor6l oder Getriebedl in
Fahr zeugen geei gnet sind (siehe Spalte 2, Zeilen 36 bis
44; Spalte 7, Zeilen 33 bis 38; und Spalte 11, Zeilen 23
bis 31 und Zeilen 52 bis 56). D e beschriebenen
Schm er 6l e best ehen aus ei nem G unddl und Ublichen
Addi ti ven, wobei das G und6l aus weni gstens ei nem

ol i goneren Kohl enwasserstoff mt Schm erdl viskositat in
ei ner Menge von weni gstens 10 Gew. - % auf der Basis des
Schm erdl s und bi ol ogi sch abbaubaren synt heti schen
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Estern bestehen kann (siehe Spalte 6, Zeile 47 bis
Spalte 7, Zeile 8; und Spalte 7, Zeilen 33 bis 38). Nach
dem gel t enden Anspruch 1 enthalt der Betriebstoff jedoch
80 bis 95 CGew. - % ei nes G unddl s, das ausschliel}lich aus
den naher definierten, biologisch abbaubaren Estern

best eht. AuRRerdem hat di e Beschwerdef threrin gl aubhaft
dargel egt, dal die nach dem geltenden Anspruch 1 in

ei ner Menge von 5 bis 20 Gew. -% ei nset zbaren Additive

ni cht di e Verwendung von Kohl enwasser st of f ver bi ndungen
bei nhal ten, die keine fur die betreffenden Additive

typi schen, aktiven G uppen enthaltenden. Da die in
Druckschrift (4) offenbarten Schm erdle, w e oben
angegeben, zw ngend ol i gonere Kohl enwasserstoffe aus den
genannten 1- Al kenen enthalten, ist nach Auffassung der
Kammer der CGegenstand des Anspruchs 1 auch von di esem
Stand der Techni k abgegrenzt.

Duckschrift (7), die - we die Druckschrift (1) - als

al tere Annel dung bei der Prifung der Neuheit zu

ber Gcksichtigen ist, offenbart biol ogi sch abbaubare
Schm er 6l zusammenset zungen, die als Mtor6l e verwendbar
sind und di e wenigsten einen von |Isotridecyl al kohol
abgeleiteten Ester in einer Menge von 25 bis 55 Gew. -%
bezogen auf i1ihre G unddl konponente, enthalten (siehe
Seite 2, Zeilen 1 und 2; Seite 2, Zeilen 24 bis 30; und
Seite 4, Zeilen 19 bis 22). D ese Druckschrift ist daher
ebenfal I s nicht neuheitsschadlich fur den nun
beanspruchten Gegenstand, da di eser die Verwendung ei nes
Triebstoffes beinhaltet, der aus weni gstens 80 Gew. - %
von Estern besteht.

Zur tickverwei sung (Artikel 111 (1) EPU)

Di e Beschwerdefihrerin hat u. a. beantragt, ein Patent
auf der G undl age der nun geltenden Anspriche zu
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erteil en.

I n di esem Zusammenhang i st jedoch noch zu erdrtern, ob
der Cegenstand des gel tenden Anspruchs 1 auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht. Die Priufungsabteilung
hat dazu lediglich in ihrer Entscheidung bezlglich einer
vormal i gen, wesentlich breiteren Fassung der Anspruche
ei ne aullerst pauschal gehal tene Stell ungnahnme abgegeben.
Ei ne abschlielRende Prifung der erfinderischen Tatigkeit
bezigli ch des nun beanspruchten Gegenstandes nach dem

" Auf gabe- Losungs- Ansat z", um i nsbesondere (Objektivitat
bei deren Beurteilung sicherzustellen und eine
rickschauende Betrachtungswei se bei der Wirdi gung des

St andes der Techni k zu vernei den, hat jedoch offenbar

ni cht stattgefunden

I n di esem Zusammenhang wei st di e Kamrer darauf hin, dafl
es imall genei nen nicht Aufgabe der Beschwerdekamrer
ist, Fragen zu priufen und zu entscheiden, die sich
erstmal s i m Beschwerdeverfahren stellen. D e Kammer halt
es daher nicht fdr angezeigt, die Frage der
erfinderischen Tatigkeit anstatt der Prifungsabteil ung
zu entschei den, um auch di esbeziglich der
Beschwer def Gihrerin gegebenenfall s das Recht auf einer
Beschwerde vor der zweiten Instanz zu erhalten

Unter diesen Unstanden verwei st die Kammer in Auslbung

i hrer Befugni sse gemaR Artikel 111 (1) EPU die

Angel egenheit zur weiteren Entscheidung an die erste

I nstanz zurick. Durch diese Zurickwei sung wird jedoch
der Beschwerdef Uhrerin nicht die Miglichkeit eroffnet,
vor der ersten Instanz auf bereits von der Kanmer

ent schi edene Fragen zurickzukonmen, da di e Prifungs-
abt ei l ung bei unverandertem Tat bestand an die rechtliche
Beurteilung durch die Kamrer gemaR Artikel 111 (2) EPU
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gebunden i st.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Di e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.
2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz zur weiteren
Behandl ung zur idckverw esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

M Maslin A. J. Nuss
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