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Sachverhalt und Antréage

1961.D

Di e européi sche Annmel dung Nr. 99 914 571.7, die auf die
am?7. April 1999 eingereichte international e Anmel dung
PCT/ EP/ 02355 zur iickgeht und fir die die Prioritaten vom
8. April 1998 (DE 19 815 879.3) und 22. Dezenber 1998
(DE 19 859 561.1) in Anspruch genomen sind, wirde als
WO A- 99/ 52626 veroffentlicht. Sie enthielt unter anderem
di e fol genden unabhangi gen Anspriche 1, 6 und 8:

"1. Verfahren zur Herstellung ei nes Fornkorpers,

unf assend m ndestens ein pordses oxidi sches Material und
m ndestens ein Metalloxid, das die fol gende Stufe (i)
unf al3t :

(i) Verm schen des m ndestens einen por6sen oxidi schen
Materials mt m ndestens einem Metal |l oxi dsol, das einen
ni edrigen Gehalt an Al kali-und Erdal kal i metal | i onen

auf wei st, und/oder m ndestens ei nem Metal | oxid, das

ei nen ni edrigen Gehalt an Al kali-und

Er dal kal i mretal | i onen auf wei st."

"6. Fornkorper, unfassend m ndestens ein pordses
oxi di sches Material und m ndestens ein Metall oxid,
herstel |l bar durch ein Verfahren, das die fol gende Stufe
(1) unfaldt:

(1) Verm schen des m ndestens ei nen pordsen oxidi schen
Materials mt m ndestens einem Metal |l oxi dsol, das einen
ni edrigen CGehalt an Al kali-und Erdal kal i netal |ionen

auf wei st, und/ oder einem

Met al | oxi d, das einen niedrigen CGehalt an Alkali- und
Er dal kal i net al | i onen aufwei st."
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"8. Verwendung ei nes genall ei nem der Anspriche 1 bis 5
hergestel | ten Fornkorpers oder eines Fornkorpers genald
Anspruch 6 oder 7 oder eines Gem sches aus zwei oder
mehr davon als Katal ysator."

Mt Beschl u3 der Priafungsabteilung vom 13. Februar 2003
wur de di e Annel dung nach Artikel 97 (1) EPU wegen
mangel nder Neuheit zurickgew esen. D e Entschei dung war
auf fol genden Stand der Techni k gest Ut zt:

D7: WO A- 98/ 55 229

I minternational en vorl aufi gen Prufungsbericht war
zusét zl i ch noch auf fol genden Stand der Techni k Bezug

genonmen:

D2: DE- A-19 623 611

Der Entschei dung | agen gednderte Anspriche 1 bis 10,
eingereicht mt Schreiben vom 16. Juli 2002, als

ei nziger Antrag zugrunde. Sie enthielten unter anderem
di e fol genden unabhéangi gen Anspriche 1 und 5:

"1. Verfahren zur Herstellung ei nes Fornkorpers,

unf assend m ndestens einen Titansilicaliten und

m ndestens ein Metalloxid, das folgende Stufen (i) bis
(iv) unfasst

(1) Verm schen des mindestens einen Titansilicaliten
mt mndestens ei nem Metal |l oxi dsol, und/ oder
ei nem Metal | oxi d, das einen CGehalt an Al kali-und
Erdal kal i netal l en kl ei ner als 700 ppm aufwei st,

(i) Verdi chten des Gem sches aus Stufe (i),
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(tiit) Verfornmen der Masse aus Stufe (I11),

(1v) Trocknen der Fornkorper aus Stufe (iii),

dadurch gekennzei chnet, dass das Metall oxi dsol einen
Gehalt an Al kali- und Erdal kalinetallionen von weni ger
als 10 ppm aufwei st, sow e dass der Fornkorper weniger
als 700 ppm an Al kali- oder Erdal kalinetallionen
enthalt.”

"5. Fornkdrper, unfassend m ndestens einen
Titansilicaliten und m ndestens ein Metall oxid,
herstel | bar durch ein Verfahren das die fol genden Stufen
(i) bis (iv) unfasst

(1) Verm schen des mindestens einen Titansilicaliten
mt m ndestens einem Metall oxi dsol, und/oder
ei nem Metal | oxi d, das einen CGehalt an Alkali -
oder an Erdal kalinmetallen kleiner als 700 ppm
auf wei st

(i) Verdi chten des Gem sches aus Stufe (i),

(tiit) Verfornen der Masse aus Stufe (I11),

(1v) Trocknen der Fornkorper aus Stufe (iii),
dadurch gekennzei chnet, dass das Metall oxi dsol einen
Gehalt an Al kali- und Erdal kalinetallionen von weni ger
als 10 ppm aufwei st, sow e dass der Fornkorper weniger

als 700 ppm an Al kali- oder Erdal kalinetallionen
enthalt.”
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D e Entschei dung der Prufungsabteilung war im
wesentlichen auf fol gende G unde gest Ut zt:

In den Beispielen 2 und 3 von D7 werde ein Verfahren zur
Her st el l ung ei nes Fornkor pers unfassend ei nen
Titansilikalit und ein Metalloxid (Si Q) beschrieben, das
f ol gende Stufen unfasse:

(1) Verm schen des Titansilikalits mt einem
Siliziundi oxid, das durch Hydrol yse ei nes
Met al | saureesters hergestellt wrd,

(i) Verdi chten des Gem sches aus Stufe (i),

(tiit) Verfornmen der Masse aus Stufe (ii),

(1v) Trocknen der Fornkorper aus Stufe (iii).

Der Restal kaligehalt des in Beispiel 1 verwendeten
Titansilikalits liege unter 100 ppm Ferner seien nach
D7, Seite 3, Zeilen 23-25, Bindemttel unerwinscht, die
ei nen Cehalt von Al kali- und Erdal kalinetallen von
grofer als 100 ppm aufw esen. Dengenéll |iege der

Gesant gehalt an Al kali- und Erdal kal i netal | en des

For nkér pers auch unter 700 ppm Daher sei der Gegenstand
der Anspriche 1 bis 3 und 5 bis 10 nicht nmehr neu

Am 15. April 2003 legte die Annelderin
(Beschwer def threri n) gegen di e Ent schei dung der

Pr uf ungsabt ei l ung unter gleichzeitiger Entrichtung der
Beschwer degebihr Beschwerde ein und reichte geénderte
Anspriche 1 bis 14 ein. Mt der am 18. Juni 2003

ei nger ei cht en Beschwer debegr tindung wur den dr ei

Hi | f santr&ge ei ngereicht.
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I n Reaktion auf den Ladungsbescheid der Kamer reichte
di e Beschwerdefuhrerin mt Schrei ben vom 8. Juni 2004

ei nen neuen Hauptantrag und sieben Hilfsantrdge anstelle
der bisherigen Antrage ein. Ferner wurden Scanning

El ectron M croscopy (SEM - Auf nahnmen (Anl age K1 bis K7)
von Fornkérpern des Beispiels 6 der Annel deunterl agen
und des Beispiels 2 von D7 eingereicht. Mt Schreiben
vom 7. Juli 2004 reichte die Beschwerdefihrerin weitere
( SEM - Auf nahmen von For nkoér pern des Vergl ei chsbei spi el s
A gemal3 D2 ein.

Di e nindliche Verhandl ung fand am 8. Juli 2004 statt, in
der di e Beschwerdefihrerin in Reaktion auf fornelle
Beanst andungen der Kanmmer einen Satz von gednderten
Ansprichen 1 bis 13 als neuen Hauptantrag Uberreichte.

D e unabhéangi gen Anspriche des Hauptantrages | auteten
wi e folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung eines Fornkdrpers mt

ei nem Cehalt an Al kali- und Erdal kalinmetallionen von
weni ger als 500 ppm unfassend m ndestens ein porodses
oxi di sches Material und m ndestens ein Metalloxid, das
di e folgenden Stufen (i) bis (v) unfasst

(1) Verm schen des m ndestens einen por6sen
oxi di schen Materials mt m ndestens einem
Met al | oxi dsol durch Versprihen ei ner Suspension,
ent hal tend das m ndestens ei ne por6se oxidi sche
Mat erial und Metall oxidsol,

(i) Verdi chten des Gemi schs aus Stufe (i), wobei
weiteres Metall oxid eingebracht wird und als
Met al | oxi dquel | e Met al | oxi dsol di ent,



1961.D

- 6 - T 0698/ 03

(tiit) Verfornmen der Masse aus Stufe (ii),

(1v) Trocknen der Fornkorper aus Stufe (iii);

(v) Cal ci ni eren der getrockneten Fornkérper aus
Stufe (iv),

wobei das in (i) und (ii) eingesetzte Metall oxi dsol
ei nen Cehalt an Al kali- und Erdal kalinmetal lionen von
weni ger als 10 ppm aufwei st."

"8. Fornkorper mt einem Gehalt an Al kali- und

Erdal kal i mretal I i onen von weni ger als 500 ppm unfassend
m ndestens ein poroses oxidi sches Material und

m ndestens ein Metalloxid, herstellbar durch ein
Verfahren, das die folgenden Stufen (i) bis (v) unfasst:

(1) Verm schen des m ndestens einen porésen
oxi di schen Materials mt m ndestens einem
Met al | oxi dsol durch Versprihen ei ner Suspension,
ent hal tend das m ndestens ei ne por6se oxidi sche
Mat erial und Metall oxi dsol,

(i) Verdi chten des Gemi schs aus Stufe (i), wobei
weiteres Metall oxid eingebracht wird und als
Met al | oxi dquel | e Met al | oxi dsol di ent,

(tiit) Verfornmen der Masse aus Stufe (ii),

(1v) Trocknen der Fornkorper aus Stufe (iii);

(v) Cal ci ni eren der getrockneten Fornkérper aus
Stufe (iv),
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wobei das in (i) und (ii) eingesetzte Metall oxi dsol
ei nen Cehalt an Alkali- und Erdal kalinmetallionen von
weni ger als 10 ppm aufwei st."

"12. Verwendung ei nes Fornkorpers, erhadltlich durch ein
Ver f ahren genmdél3 ei nem der Anspriche 1 bis 7 oder eines
For mkor pers gendal3 ei nem der Anspriche 8 bis 11 oder

ei nes Gem schs aus zwei oder nehr davon als

Kat al ysat or."

D e Argumente der Beschwerdefidhrerin kénnen w e fol gt
zusamengef aldit wer den

a) Die Cegenstéande der gednderten Anspriche des
Haupt antrages sei en sowohl in den urspringlichen
Unterlagen als auch in der ersten Prioritéatsannel dung
vom 8. April 1998 offenbart. Durch di e Aufnahne der
Ver fahrensstufen (iv) und (v) sei ferner auch
kl argestellt, daR der Gehalt an Al kali- und
Er dal kal i netal I i onen von weni ger als 500 ppm sich auf
den getrockneten und cal cinierten Fornkdrper beziehe.
Di ese Antrage erfullten somt die Voraussetzungen
nach Artikel 84 und 123 (2) EPU

b) Da die erste Prioritat vom8. April 1998 zu Recht in
Anspruch genonmmen werden konne, sei D7 lediglich als
Stand der Techni k nach Artikel 54 (3) und (4) EPU zu
ber Gicksi chti gen.

c) In D7 wirden von der Miutterl auge abgetrennte
Titansilikalitkristalle in Pulverformunter Zusatz
von Tetraal koxysilan durch Kneten verdichtet und zu
Stréangen verarbeitet. Da D7 keine Versprihung einer
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Suspension, die ein poroses oxidisches Material und
ein Metall oxidsol enthalt, und daher auch kei ne

Ver fornmung ei nes verdi chteten Sprihgutes beschrei be,
sei en di e Verfahrensanspriche neu. Auch in D2 sei
kei ne Verm schungsstufe (i) durch Versprihung
beschri eben.

Ferner wirden durch die unterschiedliche

Spr uhbehandl ung Produkte mt einer grdberen,
kugel f 6rm gen G anul atstruktur erhalten, die nach den
Verfahren von D7 und D2 nicht erhaltlich seien. D ese
G anul atstruktur wirde in den fertigen Fornkdrpern
bei behal ten und verl ei he gute nechani sche Festigkeit.
Nach Auffassung der Annel derin werde durch den
anschl i eBenden Verfornungsschritt ein Produkt mt

ei nem gr 6Beren Anteil an Makroporen erzielt. We

dur ch SEM Auf nahnen von Ver gl ei chsbei spi el en bel egt
sei, wiesen die erfindungsgemal3 hergestellten

For mkor per kugel form ge Teilchen mt einer G 6Re von
5 bis 10 M krometer auf, wihrend di e nach D7 und D2
hergestellten Produkte nur Teilchen mt einer G 06Re
von maxi mal etwa 0,2 Mkroneter enthielten. D e

Ver gl ei chsversuche bel egten auch di e unterschiedliche
Makr oporenverteilung in den jeweiligen Produkten. Da
somt belegt sei, dal durch den Sprihschritt eine
andere Fornkorperstruktur resultiere, sei eine

wei tere Einschrankung nicht erforderlich

Di e Aufrechterhal tung ei nes Product-by-process
Anspruches sei gerechtfertigt, da nur diese
Formul i erung ei ne signifikante Unterscheidung in der
physi kal i schen Struktur der Fornkdrper von sol chen
nach D7 erlaube und da in den Annel deunterl agen kei ne
ander en nefBbaren physi kal i schen Paraneter beschrieben
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seien, die mt Sicherheit zu einer Abgrenzung
gegenuber D7 fuhrten. So sei ohne weitere
experimentell e Untersuchung nicht feststellbar, ob
das Porenvol unen genméal3 Anspruch 9 zu ei ner Abgrenzung
gegeniuber D7 flhre.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte, die Zurickwei sungs-
ent schei dung auf zuheben und ein Patent auf der G undl age
von Ansprichen 1 bis 13 des in der mindlichen

Ver handl ung Uberrei chten Hauptantrags oder auf der

G undl age ei nes der sieben mt Schrei ben vom

8. Juni 2004 eingereichten Hilfsantrége zu erteilen
Ferner beantragte sie, die Sache zur Prifung der
erfinderischen Tatigkeit an die erste Instanz

zur ickzuver wei sen

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.
Ander ungen
2. D e Anspruche des Hauptantrages finden ihre Basis in der

1961.D

ur springlichen Beschrei bung wie fol gt:

Anspriche 1 und 8: Anspriche 1, 5 und 6 in Verbindung
mt Seite 3, Zeile 21, Seite 4, Zeile 27 bis Seite 5,
Zeile 2, Seite 5, Zeilen 23 bis 30, Seite 12, Zeilen 29
bis 31, Seite 18, Zeilen 8 bis 23 und Beispiele 2, 3,
und 6 bis 8;

Anspriche 2, 3, 5, und 12: urspringliche Anspriche 2, 3,
4, und 8;
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Anspruch 4: Seite 4, Zeile 19 bis 21,

Anspriche 6 und 11: Seite 10, Zeilen 16-17;

Anspruch 7: Seite 16, Zeilen 1 bis 4

Anspruch 9: Seite 15, Zeilen 13 bis 18;

Anspruch 10: Seite 4, Zeile 28, Seite 6, Zeile 26,
Seite 8, Zeilen 20 bis 22;

Anspruch 13: Seite 21, Zeilen 7 bis 9.

Danit sind die Voraussetzungen nach Artikel 123 (2) EPU
erfallt.

D e gednderten Anspriche 1 und 8 unfassen die
Verfahrensstufen (i) bis (v). Dadurch ist sichergestellt,
dall der Cehalt an Al kali- und Erdal kalinetallionen sich
auf den getrockneten und cal ci ni erten Fornkdrper bezieht,
W e sich auch aus den urspringlichen Beispielen 6 bis 8
ergi bt. Dengenmal ist die Klarheit dieses Merknals
gegeben. Da die Prifungsabteilung keine Klarheits-

beanst andungen er hoben hat und di e Kammer auch kei ne

wei teren Kl arheitsei nwdnde sieht, sind die

Vor ausset zungen nach Artikel 84 EPU erfillt.

Neuhei t

1961.D

D e Priufungsabteilung hatte i hre Entschei dung damt
begrindet, dall D7 dem beanspruchten Gegenstand
neuhei t sschadl i ch gegentber st eht.
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4.1 D7 beschrei bt einen m ndestens ein poréses Mteri al
ent hal t enden Fornkorper, der erhaltlich ist durch ein
Verfahren, das die fol genden Stufen unfalit:

(1) Versetzen ei nes Gem schs enthal tend ein pordses,
oxi di sches Material oder ein Gem sch aus zwei
oder nmehr davon mt einer Mschung enthaltend
m ndestens ei nen Al kohol und Wasser, und

() Knet en, Verfornen, Trocknen und Cal ci ni eren des
gemald Stufe (I) versetzten Gem schs (Anspruch 1).
Das Gemi sch in Stufe (1) kann zusatzlich mt
ei nem Met al | sdureester oder ei nem Gem sch aus
zwei oder nehr davon versetzt werden (Anspruch 3).
Der Metal | sdureester kann eine Ot hokiesel -
saureester oder ein Tetraal koxysilan sein
(Anspruch 4) und das pordse Material ist ein
Zeolith, vorzugsweise ein Titansilikalit
(Anspruch 8).

| m Beispiel 1 von D7 wird ein Ti-haltiger Zeolith
(Titansilikalit-Pulver) hergestellt, der identisch ist
mt dem Beispiel 1 der Streitannmel dung und einen

Rest al kal i gehalt von unterhal b 100 ppm aufweist. In
Beispiel 2 wird dieses Titansilicalit-Pulver mt

Met hyl cel | ul ose, Tetranet hoxysilan und ei ner WAsser -
Met hanol - M schung verm scht und angeteigt und in einem
Kneter verdichtet. Die erhaltenen Strange werden
getrocknet und bei 500°C 5h lang calciniert. Beispiel 3
unt erschei det sich von Beispiel 2 imwesentlichen nur
dadurch, dafl beim M sch- und Verdi chtungsvor gang
Tetraet hoxysilan anstell e von Tetranet hoxysilan sow e
ei ne Wasser - Et hanol - M schung verwendet wi rd.

Tetra(m ethoxysilan ist ein Bindemttel, das beim

1961.D
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weiteren Verarbeiten (Hydrolyse, Calcinieren) ein
Metal l oxid bildet (vgl. D7, Seite 9, Zeilen 1 und 2,
sow e zweiter und | etzter Absatz)

Das beanspruchte Verfahren unterschei det sich gegenuber
D7 i mwesent!|ichen dadurch, dal3 in einemersten Schritt
(1) eine Suspension des porosen oxidischen Materials und
Met al | oxi dsol verspriht wird und das Spruhgut
anschlieBend mt weiterem Metall oxi dsol verdichtet w rd.
Es braucht daher nicht untersucht zu werden, ob das
beanspruchte Verfahren gegebenenfalls weitere

Unt er schi ede gegentber D7 aufweist. Dengeméld ist der

Ver f ahr ensanspruch durch die in den Stufen (i) und (ii)
defini erten MalBnahnmen gegeniber D7 neu.

Bei dem For nkoOr peranspruch i st zu beachten, dal dieser
durch ei ne Rei he von Produktmerkmal en aber auch durch
ei ne Product-by-process Fornulierung "herstell bar durch
ein Verfahren, das die folgenden Stufen (i) bis (v)
unfasst: .. " gekennzeichnet ist. We in der mindlichen
Ver handl ung von der Annelderin erl|l &utert wurde, fuhrt
der in Stufe (i) definierte Spruhvorgang zu grdberen,
kugel f 6r mi gen aggl onerierten G anul atteilchen, da die in
der Suspensi on vorhanden por 6ésen Metal |l oxi dteil chen

ei nerseits durch das Metall oxidsol als Bindemtte
ver kl ebt und andererseits durch die Versprihung zu
kugel f 6rmi gen Granul atteil chen getrocknet werden. Der
mt di esem granul aren Sprihgut durchgefdhrte

Verdi chtungs- und Verfornungsschritt fuhre dann

wei terhin zu ei nem For nkor per, der zwangsl &ufig
gegenuber D7 auch ei ne andere Makroporenverteil ung

auf wei se. Diese Struktur bleibe imFornkorper erhalten
und habe auch Ei nflul3 auf ihre mechani sche Festigkeit.
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D ese Ausfihrungen sind nicht nur plausibel sondern auch
durch Vergl ei chsversuche bel egt. Hi erzu hat die

Annel deri n For nkor per gendald Bei spiel 6 der
Annel deunt er | agen und genald Bei spiel 2 von D7
nachgearbeitet und an Strangbruchfl achen der Fornkor per
ver schi edene SEM Auf nahnmen gemacht. We durch die SEM
Auf nahnmen K1 bis K4 der erfindungsgemal® hergestellten
For nkor per nach Beispiel 6 gezeigt ist, weisen die
Bruchf | &chen kugel f 6r m ge aggl oneri erte G anul at -
Teilchen mt einer G0Re von 5 bis 10 M kroneter auf.
Dengegenidber wei sen di e nach den Beispiel 2 von D7
hergestel | ten Fornkor perstrange kei ne sol chen grdberen,
agglonerierten Granul atteil chen auf. Viel mehr haben die
darin vorkonmenden Teil chen eine maxi mal e G 63e von etwa
0,2 Mkronmeter (Anlage K5 bis K7). Dies wird

i nsbesondere bei Vergleich der bei gleicher VergrdfRerung
gemacht en SEM Auf nahnmen K3 und K6 deutlich. Ferner

zei gen di e SEM Auf nahnen di e ausgepr agten Unt erschi ede
in der Makroporenverteilung, die auf die Unterschiede in
den Verfahrensstufen (i) bis (iii) zurickgeht. Somt i st
ausrei chend bel egt, dal die nach den erfindungsgenélien
Bei spi el en erhal tenen Fornkorper signifikante

Unt er schi ede in der physikalischen Teil chen- und

Por enst rukt ur gegenidber derjeni gen der Produkte nach D7
zeigen. Es ist auch glaubhaft, dal3 die beispielhaft

bel egten strukturellen Unterschiede auch in der
beanspruchten Breite auftreten, da grobere, kugelfdrm ge,
agglonerierte Ganul atteil chen bereits dann erhalten

wer den, wenn der Verfahrensschritt (i) verwirklicht wrd.

D e Kammer hat auch die Frage untersucht, inweweit die
Annel deunt er| agen Angaben enthalten, um die vorstehend
erlduterte Struktur anstelle von VerfahrensmafBnahnen
durch nmefRbare physikal i schen Parameter zu defi nieren.
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Al's einziger Anhaltspunkt ergibt sich ein H nweis auf
das Porenvol unen der Meso- und Makroporen genald
Anspruch 9. Die Annelderin hat jedoch in der nundlichen
Ver handl ung vorgetragen, dal3 ohne eine experinentelle
Messung nicht mt Sicherheit gesagt werden kénne, ob mt
di esem Paraneter ein Unterschied zu D7 begrindet werden

konne.

Ferner ist zu beachten, dall die durch den Sprihvorgang
(i) erhaltliche Ganul atstruktur gerade nicht durch das
Por envol unmen definiert werden kann und die

Annel deunt er| agen auch kei ne Angaben enthalten, die
gerade di ese Ganul atstruktur durch ei nen Paraneter
defini eren. Daruber hinaus ist zu beachten, dal die
Verfahrensstufen (i) und (ii) keine bloRRen
Verfahrensschritte darstellen, wie etwa eine
unterschi edl i che Tenperatur- oder pH Werteinstellung
oder ein anderes Losungsmittel. Vielnehr ist durch die
Anwesenheit des Bindemttels neben dem porésen

Metal loxid in der Spruhstufe (i) auch ein Mteri al

vor handen, das in das entstehenden korni ge G anul at -
Er zeugni s ei ngebaut wird und in Verbindung mt der

Spr uht rocknung zwangl 4ufi g zu ei nem anderen inneren
For mkor per struktur fihren wird, im Vergleich zu

Bedi ngungen nach D7, bei denen das poro6se Metall oxid
unmttel bar in demBindemttel verfornt und
stranggepref3t wrd.

Zusanmenf assend i st festzustellen, dall die Unterschiede
gegenuber D7 auf den Herstellungsschritten (i) bis (iii)
beruhen und zu Fornkérpern fihren, die imlnneren
strukturell andersartig aufgebaut sind. Damt sind aber
di e For nkor peranspriche gegeniber D7 neu und erfdllen
somt gegenuber D7 dieses Erfordernis der
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Pat enti er barkeit (Rechtsprechung der Beschwer dekamrern
des Europai schen Patentantes, 4. Auflage, 2001,
I1.B.6.2). Da andererseits die Annel dung kei ne anderen
Angaben enthéalt, die es der Annelderin ernbglichen, die
Struktur seiner Fornkorper anderweitig durch Paraneter
zu kennzei chnen, |iegen auch di e Voraussetzungen vor,
nach denen di e Rechtsprechung sol che "Product - by-
process"” Anspriuche zugel assen hat (Rechtsprechung der
Beschwer dekanmern, supra, 11.B.6.1 und 6. 3).

Er ganzend hat di e Kammer auch die Frage untersucht, ob
D7 ein Dokunment nach Artikel 54 (3) und (4) EPU ist.

D7 wurde am 5. Juni 1998 unter |nanspruchnahnme einer
Prioritat vom 6. Juni 1997 eingereicht und am

10. Dezenber 1998 veroffentlicht. Die vorliegende
Annel dung nimt zwei Prioritédten vom8. April 1998 und
22. Dezenber 1998 in Anspruch, wobei nur die erste
Prioritat vor dem Veroffentlichungstag von D7 liegt. Fur
den Fall, dal die Anspriche durch die erste Prioritat
gestiutzt waren, ware D7, fiur die die Voraussetzungen
nach Artikel 158 (2) EPU erfiullt sind, als Stand der
Techni k nach Artikel 54 (3) und (4) EPU anzusehen. Es
stellt sich daher die Frage, ob die Gegenstéande der
gednderten Anspriche in der ersten Prioritatsannel dung
DE 19 815 879.3 offenbart sind:

Di e Merkmal e der Anspriche des Hauptantrages haben ihre
Basis in der ersten Prioritéatsannel dung wie folgt:

Anspriche 1 und 8: Anspruch 1, 5, 6 und 7 in Verbindung
mt Seite 4, Zeile 30 bis Seite 5, Zeile 4, Seite 5,
Zeilen 26 bis 29, Seite 10, Zeilen 24-27 sow e

Bei spiele 2, 3 und 6-8;
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Anspriche 2, 3, 5 und 12: urspriungliche Anspriche 2, 3,
4 und 8;

Anspruch 4. Seite 4, Zeilen 22 bis 24;

Anspriche 6 und 11: Seite 10, Zeilen 21-22;

Anspruch 7: Seite 12, Zeile 26:

Anspruch 9: Seite 12, Zeilen 1 bis 6;

Anspruch 10: Seite 4, Zeilen 19, 20 und 31, Seite 6,
Zeile 27, Seite 8, Zeilen 22 bis 24;

Anspruch 13: Seite 17, Zeilen 23-25.

5.3 Aus dem vor st ehenden ergi bt sich, dall di e Gegenstande
der Anspriche des Hauptantrages eine Basis in der ersten
Prioritatsannel dung haben. Somt ist D7 gegenuber den
Cegenst anden des Hauptantrages ein Stand der Technik
nach Artikel 54 (3) und (4) EPU. Daher ist D7 nur fr
di e Neuheit rel evant.

6. Oowohl der einzige Zuruckwei sungsgrund durch den nunmnehr
beanspruchten Gegenstand bereits ausgeraunt ist, hat die
Kanmer dennoch di e Frage der Neuheit gegenuber der
Druckschrift D2 untersucht, da diese iminternational en
vor | dufi gen Prufungsbericht als einziges weiteres
Dokurent her angezogen wur de.

6.1 D2 beschrei bt Katal ysatoren fir die Herstellung von
Epoxi den aus O efinen und Wasserstof f peroxid, die sich
unter anderem durch ausrei chende Harte und

1961.D
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Abri ebf esti gkeit auszeichnen und fir den Einsatz in
Fest bett kat al ysatoren interessant sind (Spalte 4,
Zeilen 20 bis 25). Diese Oxidationskatal ysatoren
unfassen Titan- oder Vanadiunsilikalite mt Zeolith-
Struktur und werden durch verfestigende Forngebungs-
schritte gefornt (Anspruch 1). Sie haben einen

M ndest parti kel dur chnmesser von 0.5 nmund ent hal t en,
bezogen auf die Gesantnasse des Katal ysators, bis zu
10 Gew. -% Bindem ttel (Anspriche 2 und 3).

I m Beispiel 3 wird ein poroser Titansilikalit, der aus
ei nem Ausgangstitansilikalit nach den Beispielen 1 und 2
mt einem Restal kal i gehalt von unterhalb 100 ppm
gewonnen wi rd, nal-chem sch weiterverarbeitet,

getrocknet und calciniert. Der so hergestellte
Titansilikalit wird nach Beispiel 5 mt Methylcellul ose
trocken gem scht, in einemKneter unter Zugabe von
Wasser und Ki esel sol (Ludox AS 40) verdichtet und zu
Strangen verarbeitet. Diese Strange werden getrocknet
und calciniert und enthalten 4,8 Gew. -% an Binder. Im
Ver gl ei chsbei spiel A wird ein anal oges Verfahren wie in
Bei spiel 5, jedoch mt anderen Mengen an Met hyl cel | ul ose,
Wasser und Ki esel sol durchgefihrt, wobei die Strange

20 Gew. - % an Bi nder enthal ten.

Das beanspruchte Verfahren unterscheidet sich von D2
durch die Verfahrensstufe (i) und den anschlielRend mt
dem Spr ihgut durchgef dhrten Verdichtungsschritt (ii).

D ese Unterschiede sind die gleichen, wie gegenuber D7
(siehe oben Pt. 4.4). Daher unterscheidet sich der
beansprucht e Fornkorper gegentber denjeni gen von D2
durch seine groberen, kugel fdrm gen, aggl onmerierten

G anul atteilchen. Dies wird auch durch die weiteren SEM
Auf nahmen von Fornkorpern K8 bis K10, eingereicht mt
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Schrei ben vom 7. Juli 2004, bestatigt. D e Fornkorper
wurden in enger Anl ehnung an Vergl ei chsbei spiel A von D2
hergestellt, da deren hodherer Bindergehalt von 20 Gew. -%
mt denjenigen von Beispiel 6 der Annel dungsunterl agen
(32 Gew. -% besser vergleichbar ist als derjenige von
Beispiel 5 genmald D2 (4,8 Gew.-% . Damt ist der

Ver f ahr ensanspruch wi e auch der For nkdr peranspruch
gegenuber D2 al s neu anzusehen, ohne dalR di e Kamrer auf
nogl i che weitere Unterschi ede ei nzugehen braucht.

6. 4 Da di e Prufungsabteilung nur Uber die fehlende Neuheit
gegenuber D7 nicht aber Uber die erfinderische Tatigkeit
ent schi eden hat und di e Beschwerdefidhrerin einen Antrag
auf Zuridckverwei sung gestellt hat, halt es die Kanmer
far zweckmalli g, di e Angel egenheit zur weiteren
sachl i chen Prifung, insbesondere auf erfinderische
Tatigkeit zuriuckzuverweisen (Artikel 111 (1) Satz 2 EPU).

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wird auf gehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zur weiteren Priufung

auf der G undl age des in der mindlichen Verhandl ung

Uberrei chten Hauptantrags zuruckverw esen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

C. Ei ckhoff R. Teschemacher
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