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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 20 100.8

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 7. September 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Maksymiw, des Richters Schell, der Richterin Dr. Minzberg sowie des

Richters Dr. Jager
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde wird der angefochtene Beschluss aufge-

hoben und die Sache zur weiteren Prifung und Entscheidung an

das Deutsche Patent- und Markenamt zurtickverwiesen.

BPatG 152
08.05



2. Der Antrag auf Ruckerstattung der Beschwerdegebuhr wird

zuruckgewiesen.

Grinde

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 13. Juni 2013 hat die Priufungsstelle fur
Klasse BO1D des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung
100 20 100.8 mit der Bezeichnung

,verfahren und Katalysator zur Reduktion von Stickoxiden*

gemal 8§ 48 PatG zurtickgewiesen.

Dem Beschluss lagen die Patentanspriiche 1 bis 7 vom 28. September 2011
zugrunde, von denen der Patentanspruch 1 wie folgt lautet:

,1.  Verfahren zur Reduktion der in einem mageren Abgas eines
Verbrennungsmotors enthaltenen Stickoxide durch selektive kata-
lytische Reduktion an einem Reduktionskatalysator mittels Ammo-
niak, wobei ein Teil des im Abgas enthaltenen Stickstoffmonoxids
zu Stickstoffdioxid oxidiert wird, bevor das Abgas zusammen mit
Ammoniak Uber den Reduktionskatalysator geleitet wird, dadurch
gekennzeichnet, dass der Reduktionskatalysator einen mit Uber-
gangsmetallen ausgetauschten Zeolithen enthalt und die Oxida-
tion des Stickstoffmonoxids mit Hilfe eines Oxidationskatalysators
so gefuhrt wird, dass das Abgas vor Kontakt mit dem Reduktions-
katalysator 30 bis 70 Vol.-% Stickstoffdioxid enthalt.”



Im Zurtckweisungsbeschluss verweist die Prifungsstelle auf die im Prufungsver-

fahren genannten Druckschriften

D1 DE 198 20 682 Al

D2 WO 99/39809 Al

D3 WO 96/01 689 Al und
D4  EP 0955 080 B1,

wobei sie die Zuriickweisung der Anmeldung im Wesentlichen damit begrindet,
dass das anmeldungsgeméaie Verfahren des Anspruchs 1 gegeniber der Druck-
schrift D2 nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhe. Das anmeldungsgemalie
Verfahren unterscheide sich nach Ansicht der Prifungsstelle nur dadurch von dem
aus der Druckschrift D2 bekannten Verfahren, dass darin das oxidierte Abgas 30
bis 70 Vol.-% Stickstoffdioxid enthalte und nachfolgend als Reduktionskatalysator
ein mit Ubergangsmetallen ausgetauschter Zeolith eingesetzt werde. Die Druck-
schrift D2 rege allerdings bereits an, in solchen Verfahren u. a. mit Ubergangsme-
tallen ausgetauschte Zeolithe als Reduktionskatalysatoren zu verwenden. Zudem
liefere die D2 Anregungen dahingehend, fur unterschiedliche SCR-Katalysatoren
das jeweils optimale Stickstoffmonoxid/Stickstoffdioxid-Verhaltnis zu ermitteln. In
Kenntnis dessen sei das anmeldungsgemaéalie Merkmal, wonach bei Verwendung
eines mit Ubergangsmetallen ausgetauschten Zeolithen als Reduktionskatalysator
in der vorgeschalteten katalytischen Oxidation auf einen Anteil von 30 bis
70 Vol.-% Stickstoffdioxid zu achten sei, nicht ausreichend, um eine erfinderische
Tatigkeit zu begrinden. Auch mit dem anmeldungsgemal3en Verzicht auf einen
Partikelfilter kbnne keine erfinderische Tatigkeit gegeniber dem Verfahren der D2
begrindet werden, da sich sowohl die D2 als auch die vorliegende Anmeldung mit
der Aufgabe beschaftigten, die Umsetzung von Stickstoffoxiden in einem SCR-
System zu verbessern und hierftir Ubereinstimmend die Oxidation des Stickstoff-
monoxids zur Verbesserung des Gesamtumsatzes der Stickoxide vorgeschlagen
werde. Demzufolge spiele es keine Rolle, ob dabei ein Partikelfilter eingesetzt

werde oder nicht.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie
ihr Patentbegehren unter Zugrundelegung der mit dem Beschwerdeschriftsatz
vom 12. Juli 2013 eingegangenen Patentanspriche 1 bis 7 gemall Hauptantrag
bzw. mit den ebenfalls mit diesem Schriftsatz eingereichten Hilfsantrdgen 1 und 2

weiterverfolgt.

Der Patentanspruch 1 gemal Hauptantrag lautet wie folgt:

,1.  Verfahren zur Reduktion der in einem mageren Abgas eines
Verbrennungsmotors enthaltenen Stickoxide durch selektive kata-
lytische Reduktion an einem Reduktionskatalysator mittels Ammo-
niak, wobei ein Teil des im Abgas enthaltenen Stickstoffmonoxids
zu Stickstoffdioxid oxidiert wird, bevor das Abgas zusammen mit
Ammoniak Uber den Reduktionskatalysator geleitet wird, dadurch
gekennzeichnet, dass der Reduktionskatalysator einen mit Uber-
gangsmetallen ausgetauschten Zeolithen enthalt und die Oxida-
tion des Stickstoffmonoxids mit Hilfe des Oxidationskatalysators
so gefuhrt wird, dass das das Stickoxid im Abgas vor Kontakt mit
dem Reduktionskatalysator 30 bis 70 Vol.-% Stickstoffdioxid ent-
halt.”

Der Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1 lautet wie folgt:

,1.  Verfahren zur Reduktion der in einem mageren Abgas eines
Verbrennungsmotors enthaltenen Stickoxide durch selektive kata-
lytische Reduktion an einem Reduktionskatalysator mittels Ammo-
niak, wobei ein Teil des im Abgas enthaltenen Stickstoffmonoxids
zu Stickstoffdioxid oxidiert wird, bevor das Abgas zusammen mit
Ammoniak Uber den Reduktionskatalysator geleitet wird, und der
Reduktionskatalysator einen mit Eisen, Kupfer, Cer oder Mischun-

gen davon ausgetauschten Zeolithen enthalt und die Oxidation



des Stickstoffmonoxids mit Hilfe eines Oxidationskatalysators so
gefuhrt wird, dass das Stickoxid im Abgas vor Kontakt mit dem
Reduktionskatalysator 30 bis 70 Vol.-% Stickstoffdioxid enthalt,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Produktion des Stickstoffdio-
xids das Volumen des Wabenkdrpers entsprechend angepasst ist
sowie die Dimensionierung und/oder die Beladung des Oxidations-
katalysators so gewahlt wird, dass die Konzentration des Platins
auf dem Tragermaterial zwischen 0,1 und 5 Gew.-% (bezogen auf
das Gesamtgewicht des Katalysators) betragt und die Beschich-
tungskonzentration zwischen 50 und 200 g/l des Wabenkorpers

betragt.”

Der Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 2 lautet wie folgt:

»,L.  Verwendung eines Oxidationskatalysators zur Oxidation
eines Teils des im Abgas eines Verbrennungsmotors enthaltenen
Stickstoffmonoxids zu Stickstoffdioxid bevor das Abgas zusam-
men mit Ammoniak Uber einen Reduktionskatalysator geleitet
wird, wobei die in einem mageren Abgas enthaltenen Stickoxide
durch selektive katalytische Reduktion an einem Reduktionskata-
lysator mittels Ammoniak reduziert werden, und der Reduktions-
katalysator einen mit Eisen, Kupfer, Cer oder Mischungen davon
ausgetauschten Zeolithen enthélt und die Oxidation des Stickstoff-
monoxids mit Hilfe des Oxidationskatalysators so gefuhrt wird,
dass das Stickoxid im Abgas vor Kontakt mit dem Reduktionskata-
lysator 30 bis 70 Vol.-% Stickstoffdioxid enthalt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Produktion des Stickstoffdioxids das Volumen
des Wabenkdrpers entsprechend angepasst ist sowie die Dimen-
sionierung und/oder die Beladung des Oxidationskatalysators so
gewahlt wird, dass die Konzentration des Platins auf dem Trager-

material zwischen 0,1 und 5 Gew.-% (bezogen auf das Gesamtge-



wicht des Katalysators) betragt und die Beschichtungskonzentra-

tion zwischen 50 und 200 g/l des Wabenkorpers betragt.”

Die Anmelderin macht geltend, dass der Erlass eines Beschlusses im Priufungs-
verfahren von ihr nur deshalb beantragt worden sei, da sie im Prifungsverfahren
keine ausreichende Mdoglichkeit mehr auf die Bertcksichtigung ihres rechtlichen
Gehors gesehen habe. Unabhangig davon fiihrt die Anmelderin aus, dass in der
D2 vorgeschlagen werde, beim Einsatz von Reduktionskatalysatoren mit tber-
gangsmetallgetauschten Zeolithen das Stickstoffmonoxid zuvor vollstandig in
Stickstoffdioxid umzuwandeln, was im Widerspruch zur patentgeméf3en Lehre
stehe, nach der lediglich ein Anteil von 30 bis 70 Vol.-% Stickstoffdioxid vorgese-
hen sei, wobei es sich fur den Fachmann von selbst verstehe, dass die anmel-
dungsgemalen 30 bis 70 Vol.-% Stickstoffdioxid auf das Gesamtstickstoffoxid im
Abgas bezogen seien. Die Tatsache, dass die in der D2 angesprochene vollstan-
dige Umwandlung des Stickstoffmonoxids in Stickstoffdioxid bei der Verwendung
von Ubergangsmetallgetauschten Reduktionskatalysatoren als vorlaufiges Ergeb-
nis tituliert werde, andere nichts daran, dass die D2 keinerlei Hinweise liefere, die
in die patentgemaRe Richtung weisen wirden. Denn durch die Angabe der voll-
standigen Umwandlung enthalte die D2 zumindest einen vorlaufigen Hinweis, der
den Fachmann im Sinne der Transhydrogenase-Entscheidung des BGH bereits in
eine bestimmte Richtung lenke. Diese Anregung nehme der Fachmann hin und
hinterfrage sie nicht grundlegend, so dass dieser Hinweis nicht ins Gegenteil sei-
ner Aussagekraft umgedeutet werden kénne. Hinzu komme, dass die Oxidation im
anmeldungsgemafien Verfahren in einer entsprechenden Art und Weise geflhrt
werde, bei der z. B. die Raumgeschwindigkeit sowie die Temperatur des Oxidati-
onskatalysators am katalytischen Zentrum maf3geblich seien. Folglich werde durch
das Merkmal der gezielten ,Oxidationsfihrung“ im Anspruch 1 gemaRd Hauptan-
trag wesentlich mehr gefordert, als die D2 dem Fachmann an Offenbarung nahe-
lege. Die anmeldungsgemalle gezielte Fihrung der Oxidation werde im jeweiligen
Anspruch 1 der Hilfsantrage 1 und 2 noch weiter erlautert, was durch die Druck-

schrift D2 ebenfalls weder vorgeschlagen noch nahegelegt werde.



Sie beantragt sinngemall:

1. Den Beschluss vom 13.Juni 2013 aufzuheben und das
Patent mit den Unterlagen gemalR Hauptantrag, hilfsweise mit den
Unterlagen des Hilfsantrags 1 und weiter hilfsweise mit den
Unterlagen des Hilfsantrags 2 zu erteilen.

2. Die Beschwerdegebuhr zurlickzuerstatten.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der nachgeordneten
Anspriche 2 bis 7 gemall Hauptantrag sowie der nachgeordneten Anspriche 2

bis 5 gemal Hilfsantrag 1, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Auf die zuldssige Beschwerde der Anmelderin ist der angefochtene Beschluss
aufzuheben und die Sache zur weiteren Prufung und Entscheidung an das Deut-
sche Patent- und Markenamt zuriickzuverweisen, wo Uber die Patentanmeldung
unter Berlcksichtigung der von der Anmelderin mit Schriftsatz vom 12. Juli 2013

vorgelegten weiteren Unterlagen erneut zu entscheiden sein wird.

1. GemalR §79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG kann die angefochtene Entscheidung
aufgehoben und die Sache zur weiteren Prifung an das Patentamt zurtickverwie-
sen werden, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel bekannt werden, die fur die
Entscheidung wesentlich sind. Dies betrifft auch den Fall, dass sich die tatsachli-
chen Grundlagen fur die zu treffende Entscheidung dadurch wesentlich verandern,
dass im Beschwerdeverfahren neue Erteilungsunterlagen eingereicht werden, die
vom DPMA noch nicht gepruft werden konnten und einen mdglicherweise patent-
fahigen Gegenstand enthalten. Dementsprechend ist die Zurtickverweisung durch

den Senat an das Amt auch dann er6ffnet, wenn sich im Beschwerdeverfahren der



vom Patentamt bereits geprifte Teil als nicht patentfahig erweist und die mit den
Hilfsantragen verfolgten, erstmals im Beschwerdeverfahren eingereichten Patent-
anspruche durch die Prufungsstelle noch nicht anhand des Standes der Technik
Uberprift werden konnte (vgl. Benkard/Schwarz, PatG, 11. Aufl.,, 8 79, Rdn. 50,
m. w. N.). Dies ist im Hinblick auf die mit der Beschwerdeschrift neu eingereichten
Hilfsantrage 1 und 2 der Patentanmelderin der Fall.

2. Die mit dem Hilfsantrag 1 in der Beschwerdebegriindung vorgelegten, neu
formulierten Anspruche 1 bis 5 bzw. der mit dem Hilfsantrag 2 in der Beschwerde-
begriindung vorgelegte, neu formulierte Anspruch 1 lassen sich aus den urspring-

lichen Unterlagen herleiten, sodass die Offenbarung nicht zu beanstanden ist.

3. Aus den Bescheiden der Prifungsstelle vom 30. Juni 2005 und 8. Marz 2013
geht hervor, dass das Patentbegehren insbesondere mit Blick darauf gepruft
wurde, dass im beanspruchten Verfahren als Reduktionskatalysator ein mit Uber-
gangsmetallen ausgetauschter Zeolith verwendet wird und bei diesem Verfahren
das Stickoxid im Abgas vor dem Kontakt mit dem Reduktionskatalysator mit Hilfe
eines Oxidationskatalysators in 30 bis 70 Vol.-% Stickstoffdioxid Uberflhrt wird.
Als hierfur relevanter Stand der Technik wurden von der Prifungsstelle die Druck-
schriften D1 und D2 herangezogen. Zur Beurteilung der Patentfahigkeit eines
Reduktionskatalysators und dessen Herstellungsverfahren, die im Prifungsverfah-
ren Gegenstand von zwei unabhangigen, nebengeordneten Ansprichen sind, hat
die Prufungsstelle die Druckschriften D3 und D4 zitiert. Stand der Technik, der den
Aufbau von Oxidationskatalysatoren betrifft, die geeignet sind in Abgasen enthal-
tene Stickoxide in Stickstoffdioxid umzuwandeln, wurde von der Priufungsstelle
dagegen nicht ermittelt, da weder die urspriingliche Anspruchsfassung noch die
geénderte Anspruchsfassung vom 28. September 2011 einen Anspruch enthielt, in
dem dieses technische Detail von Bedeutung war. Die Gegenstande der Hilfsan-
trdge 1 und 2 vom 12. Juli 2013 enthalten somit erstmals Merkmale betreffend
einen Oxidationskatalysator. Zur Beurteilung der Patentfahigkeit des mit den Hilfs-

antragen 1 und 2 verfolgten Patentbegehrens ist eine umfassende Recherche zum



Stand der Technik unabdingbar. Der Senat verkennt nicht, dass der maf3gebliche
Sachverhalt auch in der Beschwerdeinstanz grundsatzlich von Amts wegen zu
erforschen ist (8 87 Abs. 1 Satz 1 PatG). Dieser Grundsatz findet seine Grenze
jedoch dadurch, dass dem Gericht insoweit nicht dieselben Recherchemittel zur
Verfiigung stehen, tber die das Deutsche Patent- und Markenamt verfiigt, so dass
die gebotene erstmalige, umfassende Prifung des Anmeldegegenstands durch

den Senat nicht gewahrleistet ist.

4. Der Anmeldegegenstand gemal Hauptantrag erweist sich als nicht patentfa-
hig.

Das Verfahren zur Reduktion von Stickoxiden des Anspruchs 1 gemalR Hauptan-
trag, bei dem vor der selektiven katalytischen Reduktion durch einen mit Uber-
gangsmetallen ausgetauschten Zeolithen das im Abgas enthaltene Stickoxid zu 30
bis 70 Vol.-% Stickstoffdioxid oxidiert wird, ist durch die Druckschriften D1 und D2

nahegelegt.

4.1 Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur selektiven
katalytischen Reduktion der in einem mageren Abgas enthaltenen Stickoxide
bereitzustellen, welches keine oder gegentiber dem Stand der Technik eine we-
sentlich verminderte Emission von Vanadiumverbindungen bei hohen Abgastem-
peraturen aufweist und sich durch eine hervorragende Aktivitdt und Langzeitsta-
bilitat des SCR-Katalysators auszeichnet (vgl. DE 100 20 100 A1, Abs. [0009])).

4.2 Diese Aufgabe wird anmeldungsgemafl mit dem Verfahren des Anspruchs 1
nach Hauptantrag geldst, welches folgende Merkmale aufweist:

(1) Verfahren zur Reduktion der in einem mageren Abgas
eines Verbrennungsmotors enthaltenen Stickoxide durch
selektive katalytische Reduktion an einem Reduktionskata-

lysator mittels Ammoniak, wobel
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(1.1) der Reduktionskatalysator einen mit Ubergangsmetallen
ausgetauschten Zeolithen enthalt und

(1.2) ein Teil des im Abgas enthaltenen Stickstoffmonoxids zu
Stickstoffdioxid oxidiert wird, bevor das Abgas zusammen
mit Ammoniak Uber den Reduktionskatalysator geleitet wird,
wobei

(1.3) die Oxidation des Stickstoffmonoxids mit Hilfe eines Oxida-
tionskatalysators so gefuhrt wird,

(1.4) dass das Stickoxid im Abgas vor dem Kontakt mit dem
Reduktionskatalysator 30 bis 70 Vol.-% Stickstoffdioxid ent-
halt.

Zur Loésung der Aufgabe konnte der Fachmann — ein Ingenieur der Fachrichtung
Verfahrenstechnik mit langjéhriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwick-
lung von Abgasreinigungssystemen fir Verbrennungsmotoren — von der Druck-
schrift D2 ausgehen. Aus ihr ist dem Fachmann ein Verfahren bekannt, mit dem
die Effizienz der selektiven katalytischen Reduktion (kurz SCR) von Stickoxiden im
mageren Abgas von Dieselmotoren gesteigert werden kann (vgl. D2, S. 1, erster
Abs. i. V. m. S. 2, erster Abs.). Grundlegender Schritt bei diesem Verfahren ist die
sog. ,Vor-Oxidation®, bei der vor der selektiven katalytischen Reduktion wenigs-
tens ein Teil der im Abgas enthaltenen Stickoxide mit Hilfe eines Oxidationskataly-
sators in Stickstoffdioxid Uberfuhrt wird (vgl. D2, S.2, Z.13 bis 15 und S. 4,
Z. 9/10). Nach der Oxidation werden bei diesem Verfahren storende Partikel mit
Hilfe eines Partikelfilters aus dem Abgas entfernt und dem Abgas anschlief3end in
Ublicher Weise Reduktionsmittel wie Ammoniak zugegeben bevor das Abgas-
gemisch Uber einen SCR-Katalysator geleitet wird (vgl. D2, S. 1, letzter Abs.
i. V.m. Ansprichen 1, 2 und 9). Eine selektive katalytische Reduktion mit einer
vorgeschalteten Oxidationsstufe und damit ein Verfahren, das die anmeldungsge-
maflen Merkmale (1), (1.2) und (1.3) aufweist, liegt fir den Fachmann somit auf
der Hand.
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Bei der Auswahl eines hierfiir geeigneten Reduktionskatalysators lenkt die D2 den
Blick des Fachmanns zwar zunachst auf vanadiumbasierte Katalysatoren, da
diese in der Beschreibung der D2 als bevorzugt bezeichnet werden und auch in
samtlichen Vergleichs- und Ausflihrungsbeispielen der D2 zum Einsatz kommen
(vgl. D2, S.3,Z. 17 bis19i.V.m. S. 5, Test 1 bis S. 6, Test 4). Allerdings wird fur
den fachkundigen Leser beim Studium der D2 deutlich, dass der Einsatz vana-
diumbasierter Reduktionskatalysatoren fir die Lehre der D2 nicht zwingend erfor-
derlich ist. So findet sich am Ende der Ausfihrungsbeispiele in der D2 der Hin-
weis, dass entsprechende Ergebnisse auch fur nicht vanadiumbasierte SCR-Kata-
lysatoren bestatigt werden konnten (vgl. D2, S. 6, Z. 25). Die Moéglichkeit das Ver-
fahren der D2 ohne vanadiumbasierte Reduktionskatalysatoren erfolgreich durch-
fuhren zu kénnen, wird der Fachmann letztendlich auch dadurch bestétigt sehen,
dass das Verfahren im Anspruch 1 der D2 unter Einsatz beliebiger SCR-Kataly-
satoren beschrieben wird (vgl. D2, Anspruch 1 i. V. m. S. 3, Z. 17/18). Selbst die
gezielte Suche nach vanadiumfreien SCR-Katalysatoren erfordert vom Fachmann
in Kenntnis der D2 keine Uberlegungen erfinderischer Art, da in der D2 Redukti-
onskatalysatoren, die einen mit Ubergangsmetallen ausgetauschten Zeolithen ent-
halten, explizit angesprochen werden, so dass auch das anmeldungsgemalie
Merkmal (1.1) bei einem Verfahren, wie im Anspruch 1 gemald Hauptantrag be-
schrieben, im Blickfeld des Fachmanns liegt (vgl. D2, S. 2, Z. 20 bis 24).

Zutreffend ist zwar, dass —wie von der Anmelderin schriftsatzlich vorgetragen
wurde — in der D2 konkrete Angaben zum optimalen Verhaltnis von Stickstoffmo-
noxid zu Stickstoffdioxid im Abgas vor der selektiven katalytischen Reduktion nur
fur den Fall gemacht werden, dass ein Reduktionskatalysator vom Vanadium-Typ
eingesetzt wird. Der Stickstoffdioxid-Anteil betragt dabei umgerechnet etwa 20 bis
75 % (vgl. D2, S. 4, Z. 4 bis 8). Der Anmelderin ist ferner dahingehend zuzustim-
men, dass in der D2 flr andere SCR-Katalysatoren davon abweichende Stickstoff-
dioxid-Anteile als wirkungsvoll erachtet werden, ohne diese jedoch néher zu bezif-
fern und in der D2 fur SCR-Katalysatoren mit Gbergangsmetallgetauschten Zeo-

lithen sogar eine vollstdndige Umwandlung von NO in NO, vorgeschlagen wird
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(val. D2, S. 2, Z. 20 bis 24 und S. 4, Z. 8/9). Der Argumentation der Anmelderin
kann allerdings nicht dahingehend gefolgt werden, dass der Fachmann in Kennt-
nis dessen eine teilweise Oxidation der Stickoxide beim Einsatz der zuvor genann-
ten Zeolith-Katalysatoren vollig aul3er Acht lassen werde. Denn ein Fachmann,
wie er zuvor definiert wurde, wird sich durch die in der D2 als ,vorlaufig“ bezeich-
neten Ergebnisse betreffend Zeolith-Katalysatoren vielmehr dazu veranlasst
sehen, diese Ergebnisse zu hinterfragen und diese daher nicht als feststehende
Lehre ansehen, sondern lediglich als eine Empfehlung, die es noch zu bestatigen
gilt. Davon wird der Fachmann auch deshalb ausgehen, weil ihm aus der D1
bekannt ist, dass in ahnlichen Verfahren mit einer ,Vor-Oxidationsstufe“ der Grad
der Oxidation von NO zu NO; bewusst auf unter 50 % gehalten wird (vgl. D1,
Anspriche 1, 5, 7 und 8). Um Gewissheit dartiber zu erhalten, wie hoch der opti-
male Anteil an Stickstoffdioxid beim Einsatz eines Reduktionskatalysators mit
einem Ubergangsmetallgetauschten Zeolithen im Verfahren der D2 tatsachlich ist,
wird der Fachmann den NO,-Anteil daher in reinen Routineversuchen und somit
ohne erfinderisches Zutun ermitteln (vgl. Schulte, PatG, 9. Auflage, § 4 Rdn. 154).
Demzufolge kann auch in der Kombination der Merkmale (1.1) und (1.4), wie sie
das Verfahren des Anspruchs 1 gemald Hauptantrag enthalt, keine erfinderische

Tatigkeit gesehen werden.

Eine Bericksichtigung der von der Anmelderin zitierten BGH-Entscheidung
»1ranshydrogenase” fuhrt im vorliegenden Fall zu keinem anderen Ergebnis, da in
dieser Entscheidung keine Aussagen dariber getroffen werden, wie im Stand der
Technik als vorlaufig beschriebene Ergebnisse zu werten sind. Die vom BGH in
der Transhydrogenase-Entscheidung vertretene Rechtsauffassung ist vorliegen-
den auch deshalb nicht einschlégig, weil sich die Entscheidung mit einem Spezial-
fall aus dem Gebiet der Biotechnologie befasst, bei dem der BGH zu dem Schluss
kommt, dass ein Fachmann die limitierenden Faktoren bei Stoffwechselvorgéngen
kennen muss, um diese Faktoren bei der Verbesserung entsprechender biotech-
nologischer Verfahren zu bertcksichtigen (vgl. BGH GRUR 2012, 479, Ls. i. V. m.

Rdn. 31 — Transhydrogenase). Ubertragen auf den vorliegenden Fall ist es jedoch
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unstrittig, dass dem Fachmann aus der D2 die Bedeutung des NO/NO,-Verhaltni-
ses bei der Reinigung von Abgasen aus Verbrennungsmotoren bekannt ist. Dem-
zufolge kommt es vorliegend — anders als in der Transhydrogenase-Entschei-
dung — nicht auf die Kenntnis eines limitierenden Faktors an, sondern vielmehr
darum, ob der Fachmann in Kenntnis des limitierenden Faktors durch die Offenba-
rung der D2 eine Veranlassung hatte, diesen Faktor bei Verwendung von Redukti-
onskatalysatoren mit Gibergangsmetallgetauschten Zeolithen weiter zu optimieren,

was aus den bereits zuvor genannten Grinden zu bejahen ist.

Die Tatsache, dass auf den Partikelfilter, der fester Bestandteil der Lehre der
Druckschrift D2 ist (vgl. D2, Anspruch 1), im anmeldungsgemafen Verfahren ver-
zichtet werden kann, ist ebenfalls nicht geeignet um eine erfinderische Tatigkeit zu
begrinden. Zum einen schlie3t das anmeldungsgemalle Verfahren den Einsatz
eines solchen Filters nicht aus und zum anderen enthalt die Anmeldung keine
Angaben dazu, dass der Verzicht auf einen Partikelfilter im anmeldungsgemafien

Verfahren einen erfindungswesentlichen Beitrag liefert.

Das weitere Argument der Anmelderin, die Oxidation werde im anmeldungsgema-
Ben Verfahren auf eine bestimmte Art und Weise gefuhrt, die so in der D2 weder
beschrieben noch angeregt werde, fuhrt ebenfalls zu keiner anderen Beurteilung
der Sachlage. Es mag zwar zutreffend sein, dass fir den Erhalt der im anmel-
dungsgemalen Merkmal (1.4) genannten 30 bis 70 Vol.-% Stickstoffdioxid die
Oxidation unter Beriicksichtigung bestimmter Parameter, wie z. B. der in der
Beschreibung der Anmeldung genannten Raumgeschwindigkeit oder Abgastem-
peratur, durchgefuhrt werden muss (vgl. DE 100 20 100 Al, Abs. [0046]). Nach-
dem der Anspruch 1 gemalR3 Hauptantrag jedoch keine spezielle Oxidationsfiih-
rung fir das anmeldungsgemal3e Verfahren vorsieht, ist davon auszugehen, dass
hierfr auch keine MalRnahmen erforderlich sind, die tGber das allgemeine Kénnen
und Wissen des Fachmanns hinausgehen, so dass auch die 30 bis 70 Vol.-%
Stickstoffdioxid des anmeldungsgemalen Merkmals (1.4) — entgegen der von der

Anmelderin in ihrem Beschwerdeschriftsatz vom 12. Juli 2013 vertretenen Argu-
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mentation — kein Indiz dafir sind, dass das Verfahren nach Anspruch 1 gemaf
Hauptantrag gegeniber der Druckschrift D2 auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruht.

4.3 Da Uber den Antrag der Anmelderin nur insgesamt entschieden werden
kann, fallen mit dem Anspruch 1 gemafR Hauptantrag auch die darauf direkt oder
indirekt rickbezogenen Unteranspriche 2 bis 7 (vgl. BGH, GRUR 2007, 862
— Informationsubermittlungsverfahren II). Somit kommt es im vorliegenden Fall auf

die neu formulierten Anspruchsfassungen gemalf der Hilfsantrage 1 und 2 an.

Ihren Antrag auf Rickerstattung der Beschwerdegebihr hat die Anmelderin damit
begriindet, dass sie aufgrund eines Hinweises der Prifungsstelle im Prifungsbe-
scheid vom 8. Marz 2013 die Wahrung ihres rechtlichen Gehdrs im Prifungsver-
fahren nicht mehr als gegeben angesehen habe. Bei einer Verletzung des rechtli-
chen Gehors, wie es die Anmelderin geltend macht, kann in Einzelféllen die Rick-
zahlung der Beschwerdegeblhr gerechtfertigt sein. Ein solcher Einzelfall ist vor-
liegend jedoch nicht gegeben. Denn im Prufungsbescheid vom 8. Méarz 2013 hat
die Prufungsstelle lediglich darauf hingewiesen, dass aus ihrer Sicht im deutschen
Prufungsverfahren kein breiterer Schutzbereich moglich erscheint, als er im paral-
lelen européischen Einspruchsverfahren zugestanden worden sei (vgl. Prifungs-
bescheid vom 8. Méarz 2013, Punkt 4). Mit diesen Ausfihrungen der Prufungsstelle
war jedoch ersichtlich keine abschlieRende Wertung bzw Entscheidung verbun-
den, sondern lediglich der Hinweis, dass mit den vorliegenden Unterlagen aus
ihrer Sicht keine Patenterteilung in Aussicht gestellt werden kdnne und daher mit
einer Zurickweisung gerechnet werden mitsse. Der abschlieiende Satz im Pri-
fungsbescheid vom 8. Marz 2013, mit dem die Prifungsstelle explizit zu erkennen
gibt, dass weitere Eingaben von der Anmelderin mdglich sind, verdeutlicht, dass

mit diesem Prufungsbescheid gerade keine Beendigung des Prifungsverfahrens
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beabsichtigt war, was im Ubrigen auch die mit diesem Bescheid verbundene
AuBerungsfrist von 4 Monaten unterstreicht (siehe Prifungsbescheid vom
8. Méarz 2013, Anschreiben). Fir eine Rickerstattung der Beschwerdegebihr nach
8§ 80 Abs. 3 PatG besteht somit keine Veranlassung, da eine Verletzung des recht-
lichen Gehoérs im Prifungsverfahren nicht vorliegt und andere Billigkeitsgriinde
weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich sind. Der Antrag war deshalb

zurickzuweisen.

V.

Aus den vorgenannten Grinden war die Sache zur weiteren Prufung und Ent-
scheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt gemaR 8 79 Abs. 3 Nr. 1 und
Nr. 3 PatG zurtickzuverweisen. Da eine mundliche Verhandlung von der Anmelde-
rin nicht beantragt und bei der gegebenen Sachlage vom Senat auch nicht fur
sachdienlich erachtet wurde, konnte die vorliegende Entscheidung im schriftlichen

Verfahren ergehen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,

ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
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einem Betelligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Betelligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwaltin

oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim Bun-

desgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.

Dr. Maksymiw Schell Dr. Minzberg Dr. Jager
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