BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkiindet am

. 1. Juni 2022
3 Ni 37/20 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2022:010622U3Ni37.20EP.0



betreffend das europaische Patent 1 527 018
(DE 603 48 280)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der
mundlichen Verhandlung vom 1. Juni 2022 durch den Vorsitzenden Richter
Schramm, den Richter Schwarz, die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Minzberg und den

Richter Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich sowie die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Wagner

fur Recht erkannt:

I. Das europaische Patent 1527018 wird mit Wirkung fir das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der
Anspruche 1 bis 10, 16 und 17 teilweise mit der Mal3gabe fur nichtig

erklart, dass diese Anspriche folgende Fassung erhalten:



10.

Composition a base d'oxyde de zirconium comprenant de |'oxyde de cérium dans un rapport
atomique Zr/Ce > 1, et comprenant en outre de I'oxyde de lanthane et un oxyde d'une terre
rare autre que le cérium et le lanthane, caractérisée en ce qu'elle présente une teneur en
soufre inférieure a 200 ppm, cette teneur étant exprimée en poids de sulfate (SOs) par
rapport a I'ensemble de la composition,

en ce qu'apres calcination 6 heures a 1150°C, elle possede une surface spécifique comprise
entre 10 m?/g et 15 m?/g,

et en ce qu'apres calcination 6 heures a 1000°C, elle posséde une surface spécifique
comprise entre 40 m?/g et 55 m?/g.

Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'apres calcination 6 heures a
1200°C elle posséde une surface spécifique d'au moins 3 m?/g.

Composition selon I'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'apres
calcination 6 heures a 900°C elle posséde une surface spécifique d'au moins 50 m?/g, plus
particulierement d'au moins 70 m?/g.

Composition selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que la terre rare
est le néodyme.

Composition selon I'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que les teneurs

en poids en oxydes sont d'au moins 50% pour le zirconium, inférieure a 50% pour I'oxyde de
cérium, d'au plus 5% pour le lanthane et d'au plus 15% pour la terre rare autre que le cérium
et le lanthane.

Composition selon I'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle présente
une teneur en poids en oxyde de cérium d'au plus 40%.

Composition selon I'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle présente
une teneur en poids en oxyde de terre rare autre que le cérium et le lanthane comprise entre
3% et 10%.

Composition selon I'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle présente
une teneur en soufre inférieure a 100 ppm.

Composition selon I'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'aprées
calcination a 1000°C 6 heures elle se présente sous la forme d'une solution solide pure des
oxydes de cérium, de lanthane et de I'autre terre rare dans I'oxyde de zirconium.

Composition selon I'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'apres
calcination a 1100°C 6 heures elle se présente sous la forme d'une solution solide des oxydes
de cérium, de lanthane et de |'autre terre rare dans I'oxyde de zirconium.



16. Systéme catalytique, caractérisé en ce qu'il comprend une composition selon I'une des
revendications 1 a 10.

17. Procéde de traitement des gaz d'échappement des moteurs a combustion interne,
caractérisé en ce qu'on utilise a titre de catalyseur un systeme catalytique selon la
revendication 16 ou une composition selon l'une des revendications 1 a 10.

Il. Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

lll. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander

aufgehoben.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 % des

zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des aufgrund der als WO 2004/002893
veroffentlichten internationalen Anmeldung vom 26. Juni 2003 unter
Inanspruchnahme der Prioritat aus der Anmeldung FR 0207926 vom 26. Juni 2002
auch mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in
franzosischer Verfahrenssprache erteilten europaischen Patents 1 527 018
(Streitpatent) mit der Bezeichnung ,COMPOSITION A BASE D‘OXYDE DE
ZIRCONIUM ET D'OXYDES DE CERIUM, DE LANTHANE ET D'UNE AUTRE
TERRE RARE, SON PROCEDE DE PREPARATION ET SON UTILISATION
COMME CATALYSEUR® (in Deutsch laut Streitpatentschrift:
+ZUSAMMENSETZUNG AUS ZIRKONOXID UND OXIDEN DES CERS,
LANTHANS UND ANDERER SELTENEN ERDEN, SOWIE EIN VERFAHREN ZUR
HERSTELLUNG").



Das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 603 48 280
geflhrte Streitpatent betrifft eine Zusammensetzung auf der Grundlage von
Zirkoniumoxid und Oxiden von Cer, Lanthan und einem weiteren Seltenerdmetall
sowie ein Verfahren zu seiner Herstellung fur sogenannte multifunktionelle
Katalysatoren, auch als Dreiwegekatalysatoren bezeichnet, also Katalysatoren, bei
denen nicht nur die Oxidation insbesondere des Kohlenmonoxids und der
Kohlenwasserstoffe, die in den Abgasen vorhanden sind, sondern gleichfalls die
Reduktion insbesondere der Stickstoffoxide, die in diesen Gasen gleichfalls
vorhanden sind, ausgefuhrt wird und bei denen Zirkoniumoxid und Ceroxid zwei
besonders  wichtige  Bestandteile  sind.  Nach  Durchfuihrung eines
Einspruchsverfahrens beim Europaischen Patentamt (EPA) umfasst das dabei
beschrankt aufrechterhaltene Streitpatent den unabhéngigen Patentanspruch 1, auf
den die Patentanspruche 2 bis 10 unmittelbar oder mittelbar zurtickbezogen sind,
die nicht streitgegenstandlichen Patentanspriche 11 bis 15 sowie die
nebengeordneten Patentanspriiche 16 und 17. Die Patentanspriiche 1, 16 und 17

lauten in der Verfahrenssprache:

1. Composition a base d’oxyde de zirconium comprenant de I'oxyde de cérium dans un rapport atomique Zr/Ce > 1,
et comprenant en outre de 'oxyde de lanthane et un oxyde d’une terre rare autre que le cérium et le lanthane,
caractérisée en ce qu’elle présente une teneur en soufre inférieure a 200 ppm, cette teneur étant exprimée en
poids de sulfate (SO,) par rapport a I'énsemble de la composition,
en ce qu’aprés calcination 6 heures a 1150°C, elle posséde une surface spécifique comprise entre 10 m2/g et 15
m2/g, et en ce qu’aprés calcination 6 heures a 1000°C, elle posséde une surface spécifique d’au moins 40 m2/g.

16. Systeme catalytique, caractérisé en ce qu’il comprend une composition selon I'une des revendications 1 a 10.

17. Procédé de traitement des gaz d’échappement des moteurs a combustion interne, caractérisé en ce qu’on utilise
a titre de catalyseur un systéme catalytique selon la revendication 16 ou une composition selon I'une des revendi-
cations 1 a 10.

In deutscher Sprache lauten sie in der Fassung der Streitpatentschrift:

1. Zusammensetzung auf Basis von Zirconiumoxid, das Ceroxid in einem Zr/Ce-Atomverhaltnis > 1 umfasst und
auBerdem Lanthanoxid und ein Oxid eines Seltenerdmetalls, das von Cer und Lanthan verschieden ist, umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Schwefelgehalt von weniger als 200 ppm aufweist, wobei dieser Gehalt
als Gewicht von Sulfat (SO,), bezogen auf die Gesamtzusammensetzung, ausgedriickt ist,

dass sie nach 6 Stunden Calcinierung bei 1150°C eine spezifische Oberflache von zwischen 10 m2/g und 15



m2/g aufweist,
und dass sie nach 6 Stunden Calcinierung bei 1000°C eine spezifische Oberfliche von mindestens 40 m2/g
aufweist.

16. Katalytisches System, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Zusammensetzung nach einem der Anspriiche 1
bis 10 umfasst.

17. Verfahren zur Behandlung von Abgasen von Verbrennungsmotoren, dadurch gekennzeichnet, dass man als

Katalysator ein katalytisches System nach Anspruch 16 oder eine Zusammensetzung nach einem der Anspriiche
1 bis 10 verwendet.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage begehrt die Klagerin die Nichtigerklarung des
Streitpatents im Umfang der Anspriiche 1 bis 10 sowie 16 und 17 wegen fehlender
Patentfahigkeit und mangelnder Ausfiihrbarkeit. Die Beklagte verteidigt ihr Patent
in der vom EPA beschrankt aufrechterhaltenen Fassung sowie jeweils als
geschlossene Anspruchssatze in den deutsch- und franzésischsprachigen
Fassungen der Hilfsantrdge 1 und 2 laut Schriftsatz vom 10. Mai 2021 sowie der
Hilfsantrage 3 bis 5 laut den Schriftsdtzen vom 25. April 2022 und 6. Mai 2022.

Patentanspruch 1 lautet in den Fassungen der Hilfsantrage 1 und 2 in der
franzosischen und deutschen Sprache jeweils wie folgt (Anderungen

gekennzeichnet):

Hilfsantrag 1:

1. Composition a base d'oxyde de zirconium comprenant de I'oxyde de cérium dans un rapport
atomique Zr/Ce > 1, et comprenant en outre de I'oxyde de lanthane et un oxyde d'une terre
rare autre que le cérium et le lanthane, caractérisée en ce qu'elle présente une teneur en
soufre inférieure a 200 ppm, cette teneur étant exprimée en poids de sulfate (S0a) par
rapport a I'ensemble de la composition,

en ce qu'aprés calcination 6 heures a 1150°C, elle posséde une surface spécifique comprise
entre 10 m?/g et 15 m?/g,

et en ce qu'apres calcination 6 heures a 1000°C, elle possede une surface spécifique d'au
moins 40 m?/g et en ce qu'apreés calcination 10 heures a 1000°C, elle posséde une surface
spécifique d'au plus 55 m?/g.




1. Zusammensetzung auf Basis von Zirconiumoxid, die Ceroxid in einem Zr/Ce-Atomverhaltnis >
1 umfasst und auRerdem Lanthanoxid und ein Oxid eines Seltenerdmetalls, das von Cer und
Lanthan verschieden ist, umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Schwefelgehalt
von weniger als 200 ppm aufweist, wobei dieser Gehalt als Gewicht von Sulfat (SO.), bezogen
auf die Gesamtzusammensetzung, ausgedriickt ist,

dass sie nach 6 Stunden Calcinierung bei 1150°C eine spezifische Oberflache von zwischen 10
m?/g und 15 m?/g aufweist,

und dass sie nach 6 Stunden Calcinierung bei 1000°C eine spezifische Oberflache von
mindestens 40 mzlg aufweist und nach 10 Stunden Calzinierung bei 1000°C eine spezifische
Oberflache von nicht mehr als 55 m?/g aufweist.

Hilfsantrag 2:

1. Composition a base d'oxyde de zirconium comprenant de I'oxyde de cérium dans un rapport
atomique Zr/Ce > 1, et comprenant en outre de I'oxyde de lanthane et un oxyde d'une terre
rare autre que le cérium et le lanthane, caractérisée en ce qu'elle présente une teneur en
soufre inférieure a 200 ppm, cette teneur étant exprimée en poids de sulfate (SOs) par
rapport a I'ensemble de la composition,

en ce qu'aprés calcination 6 heures a 1150°C, elle posséde une surface spécifique comprise
entre 10 m?/g et 15 m?/g,

et en ce qu'apres calcination 6 heures a 1000°C, elle posséde une surface spécifique d'au
meinscomprise entre 40 m?/g et 55 m’/g.

1. Zusammensetzung auf Basis von Zirconiumoxid, die Ceroxid in einem Zr/Ce-Atomverhaltnis >
1 umfasst und auRerdem Lanthanoxid und ein Oxid eines Seltenerdmetalls, das von Cer und
Lanthan verschieden ist, umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Schwefelgehalt
von weniger als 200 ppm aufweist, wobei dieser Gehalt als Gewicht von Sulfat (SO4), bezogen
auf die Gesamtzusammensetzung, ausgedriickt ist,

dass sie nach 6 Stunden Calcinierung bei 1150°C eine spezifische Oberflache von zwischen 10
m?/g und 15 m?/g aufweist,

und dass sie nach 6 Stunden Calcinierung bei 1000°C eine spezifische Oberflache von
mindestens zwischen 40 m?/g und 55 m’/g aufweist.

/
&



Wegen des Wortlauts der ubrigen Patentanspriiche in den Fassungen der

Hilfsantrage 1 und 2 wird auf die Anlagen zum Schriftsatz der Beklagten vom

10. Mai 2021 und wegen des Wortlauts der Patentanspriche nach den

Hilfsantragen 3 bis5 auf die Anlagen zum Schriftsatz der Beklagten vom

25. April 2022

verwiesen.

Die Parteien
Druckschriften
vergeben):

K1

K2
K3
K3b

K7
K8
K10
K10a

K11
K12
K13
K13a
K14

K17
Kl7a
K18

(deutsche Fassung) und 6. Mai 2022 (franz6sische Fassung)

haben zur Stitzung ihres jeweiligen Vortrags u.a. folgende

eingereicht (Nummerierung und Kurzzeichen von den Parteien

WO 2004/002893 A2 (veroffentlichte Anmeldung des
Streitpatents)

FR 0207926 (Prioritatsanmeldung des Streitpatents)

EP 1 527 018 B1 (Streitpatent in erteilter Fassung)

EP 1 527 018 B2 (Streitpatent in beschrankt aufrecht erhaltener
Fassung)

WO 2004/085314 A2

US 6,387,338 B1

EP 0955 267 Al

Urteil des BPatG zu EP 0 955 267 vom 21. Juli 2020 (3 Ni 1/18
(EP))

US 6,214,306 B1

WO 98/45212 Al

US 6,255,242

klagerseitige Nacharbeitung von Beispiel 5 der K13
klagerseitige Nacharbeitung von Beispiel 12 der K12 mit einer
Zusammensetzung gemald Beispiel 5 der K13

CN 1387944 A

Deutsche Ubersetzung der K17

JP 11-292 539



K18a  Englische Ubersetzung der K18

K18b  klagerseitige Nacharbeitung von Beispiel 35 der K18
K18c Test Report 7191278052-CHM22-CQ

K19 CN 1387943 A

K19a Deutsche Ubersetzung der K19

K21 WO 03/020643 Al

K22 WO 97/43214 Al

Die Klagerin macht zum einen geltend, der Gegenstand des geltenden
Patentanspruchs 1 sei nicht tlber den gesamten beanspruchten Bereich ausfuhrbar.
Zum anderen sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sowohl in der geltenden
Fassung als auch in den Fassungen der Hilfsantrage nicht neu gegentuber der K7,
der K17 bzw. der K18 und beruhe gegeniiber der Druckschrift K10 in Verbindung
mit K8 oder K11, K12 in Verbindung mit K13 et vice versa und gegenuber der K17
in Verbindung mit der K13 sowie auch gegenuber K19 in Verbindung mit K8 oder
K11 nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit. Auch die weiteren angegriffenen
Anspruche seien nicht patentfahig, denn deren zuséatzliche Merkmale seien aus
dem Stand der Technik vorbekannt.

Die Klagerin beantragt,
das europaische Patent 1 527 018 im Umfang der Anspriiche 1 bis 10, 16
und 17 mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland
fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Mal3gabe abzuweisen, dass das Streitpatent die

Fassung eines der Hilfsantrage 1 und 2 gemal Schriftsatz vom 10. Mai 2021
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erhalt, weiter hilfsweise die Fassung eines der Hilfsantrdge 3 bis 5 gemafl
Schriftsatz vom 06. Mai 2022 (jeweils in der Verfahrenssprache) erhalt und
die nicht angegriffenen Patentanspriiche in ihren Rickbeziehungen auf das

Streitpatent in der geltenden Fassung bestehen bleiben.

Nach Auffassung der Beklagten ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der
geltenden Fassung ausflhrbar offenbart und zumindest in einer der von ihr
verteidigten Fassungen gegeniber dem im Verfahren befindlichen Stand der

Technik neu und beruhe diesem gegeniber auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage ist nur teilweise begrindet. Wahrend das Streitpatent in der
geltenden Fassung gemalR Artikel Il § 6 Absatz 1 Nr. 2 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1
Buchst. b) EPU fiir nichtig zu erklaren ist, da sein Gegenstand nicht ausfiihrbar
offenbart ist, und das Streitpatent auch in der beschrankten Fassung nach
Hilfsantrag 1 infolge einer unzulassigen Erweiterung nicht schutzfahig ist, ist die
Klage teilweise als unbegrindet abzuweisen, soweit sie sich auch gegen die
Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag 2 richtet, da dieser zulassigen Fassung

keine Nichtigkeitsgriinde entgegenstehen.

1. Wie das eine Zusammensetzung auf der Grundlage von Zirkoniumoxid und
Oxiden von Cer, Lanthan und einem weiteren Seltenerdmetall sowie ein Verfahren
zu seiner Herstellung betreffende Streitpatent zum technischen Hintergrund
ausfuihrt, miussen Dreiwegekatalysatoren, um wirksam zu sein, selbst bei hoher

Temperatur eine bedeutende spezifische Oberflache aufweisen (vgl. K3b, [0002]),
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so dass ein Bedarf an Katalysatoren bestehe, die in der Lage seien, bei immer
hoheren Temperaturen eingesetzt werden zu konnen, und die spezifische
Oberflachen mit gro3er Stabilitat aufwiesen (vgl. K3b, [0003]).

2. Die dem Streitpatent zugrundeliegende objektive Aufgabe besteht daher in
der Bereitstellung von Zusammensetzungen auf Basis von Zirkoniumoxid und
Ceroxid fur Dreiwege-Katalysatoren, die eine grof3e und stabile spezifische
Oberflache bei Verwendung in einer Hochtemperaturumgebung beibehalten (vgl.
K3b [0004]).

3. Patentanspruch 1 in Fassung des Hauptantrags lasst sich wie folgt gliedern:

11

Composition a base doxyde de
zirconium comprenant de I'oxyde de
cérium dans un rapport atomique
Zr/Ce > 1,

Zusammensetzung auf Basis von
Zirconiumoxid, das Ceroxid in einem

Zr/Ce-Atomverhaltnis > 1 umfasst

1.2

et comprenant en outre de I'oxyde de
lanthane et un oxyde d’un terre rare

autre que le cérium et le lanthane,

und auRerdem Lanthanoxid und ein
Oxid eines Seltenerdmetalls, das von
Cer und Lanthan verschieden ist,

umfasst,

1.3

caractérisé en ce qu'elle présente
une teneuer en soufre inférieure a
200 ppm, cette teneur étant
exprimée en poids de sulfate (SOa4)
'ensemble de la

par rapport a

composition,

dadurch gekennzeichnet, dass sie
einen Schwefelgehalt von weniger
als 200 ppm aufweist, wobei dieser
Gehalt als Gewicht von Sulfat (SOa),
bezogen auf die Gesamtzusammen-

setzung, ausgedriickt ist,

1.4

en ce qu'aprés calcination 6 heures
a 1150°C, elle posséde une surface
spécifique comprise 10 m?/g et
15 m?/g,

nach 6  Stunden
bei 1150°C
spezifische Oberflache von zwischen
10 m?/g und 15 m?/g aufweist,

dass sie

Calcinierung eine
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1.5 et en ce quapres calcination 6 und dass sie nach 6 Stunden
heures a 1000°C, elle possede une | Calcinierung bei 1000°C eine
surface spécifique d’au moins | spezifische Oberflache von
40 m?/g. mindestens 40 m?/g aufweist.

4. Der zustandige Fachmann, ein promovierter Chemiker mit einschlagigen

Kenntnissen auf dem Gebiet der Katalyse, der mit der Entwicklung von

Abgaskatalysatoren befasst ist, wird die im Rahmen der vorliegenden
Nichtigkeitsklage erlauterungsbedurftigen Merkmale 1.4 und 1.5 wie folgt

verstehen:

Laut der Beschreibung des Streitpatents ist die patentgemalle Zusammensetzung
auf Basis von Zirkonium- und Ceroxid durch ihre spezifische Oberflache nach der
Kalzinierung bei erhéhten Temperaturen charakterisiert (vgl. K3b [0013] bis [0016]).
Entsprechend den Merkmalen 1.4 und 1.5 verflgt die Zusammensetzung gemalf
Patentanspruch 1 nach einer sechsstindigen Kalzinierung bei 1150 °C uber eine
spezifische Oberflache zwischen 10 m?/g und 15 m?g bzw. nach einer
sechsstundigen Kalzinierung bei 1000°C uber eine spezifische Oberflache von
mindestens 40 m?/g. Dem einzigen Ausfihrungsbeispiel der K3b, das ein
Zr/Ce/La/Nd-Mischoxid betrifft, welches eine spezifische Oberflache nach 4
Stunden Kalzinierung bei 900°C von 77 m?/g, nach 10 Stunden Kalzinierung bei
1000 °C von 55 m?/g, nach 10 Stunden Kalzinierung bei 1100°C von 23 m?/g, nach
10 Stunden Kalzinierung bei 1150°C von 16 m?/g und nach 10 Stunden Kalzinierung
bei 1200 °C von 3,5 m?/g aufweist (vgl. K3b [0048] bis [0055]), entnimmt der
Fachmann aufgrund der gegentber den Merkmalen 1.4 und 1.5 abweichenden
Kalzinierungsdauer nur den allgemein bekannten Trend, dass die spezifische
Oberflache mit steigender Kalzinierungstemperatur abnimmt. Entgegen der
Auffassung der Beklagten kann der Fachmann den Angaben aber keine technisch-
mathematische Korrelation entnehmen, die eine Berechnung einer Obergrenze fur
den nach oben offenen Bereich der beanspruchten spezifischen Oberflache nach

Merkmal 1.5 ausgehend von dem festgelegten Bereich der spezifischen Oberflache
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von zwischen 10 m?/g und 15 m?/g nach sechsstiindigen Kalzinierung bei 1150°C
gemall Merkmal 1.4 erlaubt. Folglich gibt das Merkmal 1.4 keine implizite
Obergrenze fur das Merkmal 1.5 an. Bei den Merkmalen 1.4 und 1.5 handelt es sich
vielmehr um zwei Bemessungsregeln, die fir die beanspruchte Zusammensetzung
festlegen, dass diese nach einer 6-stiindigen Kalzinierung bei einer Temperatur von
1150°C uber eine spezifische Oberflache von zwischen 10 m?/g und 15 m?/g und
nach einer 6-stiindigen Kalzinierung bei 1000°C Uber eine spezifische Oberflache
von mindestens 40 m?/g verfiigen muss, damit sie fur ihren vorgesehenen
Einsatzzweck als Katalysator und der damit verbundenen Betriebstemperatur
geeignet ist (vgl. K3b [0002], letzt. Satz).

Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist nicht Uber den
gesamten beanspruchten Bereich ausfuhrbar offenbart. Bei dieser Sachlage kommt
es auf die Frage, ob er daruiber hinaus auch, wie von der Klagerin ebenfalls geltend
gemacht, nicht patentfahig sei, nicht mehr an.

1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist es bei einem Merkmal,
das in verallgemeinerter Form beansprucht ist, nicht generell erforderlich, dass die
Patentschrift dem Fachmann fir jede denkbare Ausfihrungsform einen gangbaren
Weg zu dessen Verwirklichung aufzeigt. Welches Mal3 an Verallgemeinerung
zuldssig ist, richtet sich danach, ob der mit der jeweiligen Anspruchsfassung
erschlossene Schutz sich im Rahmen dessen héalt, was dem Patent aus Sicht des
Fachmanns unter Berticksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen
Ausfuihrungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre zu entnehmen
ist, durch die das der Erfindung zugrundeliegende Problem gel6st wird (BGH GRUR
2013, 1210 Rn. 21 — Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; GRUR 2019, 713 Rn. 42
— Cer-Zirkonium-Mischoxid 1). Ein in einer Richtung begrenzter Wertebereich ist

somit nur dann ausfuhrbar offenbart, wenn sich die Erfindung nicht in der Er6ffnung
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eines bestimmten Bereiches erschopft, sondern eine dartberhinausgehende,
verallgemeinerbare Lehre aufzeigt, die es dem Fachmann erstmals ermdglicht,
nach weiteren Verbesserungsmoglichkeiten zu suchen und den im Patent konkret
aufgezeigten Hochstwert zu Ubertreffen (BGH GRUR 2019, 713 Rn. 45 — Cer-
Zirkonium-Mischoxid I; GRUR 2019, 718 Rn. 26 — Cer-Zirkonium-Mischoxid II; Urteil
v. 6. August 2019, X ZR 36/17, BeckRS 2019, 24411, Rn. 104; BGH GRUR 2021,
1043 Rn. 57 - Cerdioxid). Nur dann, wenn eine Obergrenze im beschreibenden Tell
des Streitpatents und in den Ursprungsunterlagen offenbart ist, ist die
Ausfuhrbarkeit zu bejahen (vgl. K10a, Rn. 65).

2. Die Klagerin hat die fehlende Ausfuhrbarkeit des vorliegenden Patents damit
begriindet, dass im Hinblick auf die spezifische Oberflache jedwede
Zusammensetzung mit einer spezifischen Oberflache nach einer Kalzinierung bei
1000°C fur 6 Stunden von ,mindestens” 40 m?/g beansprucht und damit die
Zusammensetzung Uber einen einseitig nach oben offenen Parameterbereich
definiert werde. Das einzige Beispiel des Streitpatents liefere lediglich eine
spezifische Oberflache von 55 m?/g, wenngleich nach langerer Kalzinierungsdauer.
Indem aber Patentanspruch 1 auch deutlich hthere spezifische Oberflachen
umfasse, beispielsweise Oberflachen nach einer Kalzinierung bei 1000°C fir 6
Stunden von mehr als 60 m#/g oder sogar von mehr als 70 m2/g, wirden auch
Zusammensetzungen mit sehr hohen spezifischen Oberflachen nach Kalzinierung
bei 1000°C beansprucht, welche aber zum Prioritatszeitpunkt des Streitpatents
nicht zuganglich gewesen seien. Eine wie oben dargelegte, verallgemeinerbare

Lehre, zeige das Streitpatent aber nicht auf.

3. Dem ist beizupflichten. Insbesondere steht einer solchen Betrachtung nicht die
Behauptung der Beklagten entgegen, die spezifische Oberflache bei 1000 °C sei
notwendigerweise und implizit technisch durch die Obergrenze von 15 m?/g bei
1150 °C begrenzt, weil eine spezifische Oberflache von maximal 15 m?/g nach
6- stindiger Kalzinierung bei 1150 °C nicht beliebig hohe Oberflachen nach
6- stundiger Kalzinierung bei 1000 °C erlaube, weshalb der vorliegende Sachverhalt
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demjenigen der K10a entspreche und daher die oben genannte Rechtsprechung
des BGH zur mangelnden Ausfuhrbarkeit vorliegend nicht einschlagig sei. Vielmehr
liegt ein mit den BGH-Entscheidungen ,Cer-Zirkonium-Mischoxid I,
,cer- Zirkonium-Mischoxid 1l  und der BGH-Entscheidung X ZR 36/17
vergleichbarer Sachverhalt vor, weil die spezifische Oberflache gemaR Merkmal 1.5
nach Patentanspruch 1 des Streitpatents durch einen nach oben offenen Bereich
charakterisiert ist, der auch spezifische Oberflachen von 70 m?/g oder hoher
umfasst und das Streitpatent dem Fachmann kein Verfahren zur Herstellung von
Mischoxiden mit solchen spezifischen Oberflachen angibt. Auch aus dem
vorliegend zitierten Stand der Technik, bspw. der K11, ergeben sich keine
Anhaltspunkte dafur, welche MalRRnahmen der Fachmann ergreifen muss, um
Mischoxide auf Basis von Zirkoniumoxid mit einer spezifischen Oberflache von
70 m?/g oder mehr bereitstellen zu kénnen. So wird in der K11 nach einer
sechsstindigen Kalzinierung bei 1000°C als maximale spezifische Oberflache fir
ein Zr/Ce/La/Pr-Mischoxid ein Wert von 49 m?/g angegeben (vgl. K11, Sp. 9/10,
Bsp. 8). Damit kann dem Streitpatent keine verallgemeinerbare Lehre enthommen
werden, die es dem Fachmann erstmals ermoglicht, den im Streitpatent konkret
aufgezeigten Hochstwert zu Ubertreffen (vgl. BGH ,Cer-Zirkonium-Mischoxid I*
Rdn. 45, ,Cer-Zirkonium-Mischoxid I11“ Rdn. 26, BGH X ZR 36/17, Rdn. 104).

Auch die Entscheidung des Senats vom 21. Juli 2020, Az. 3 Ni 1/18 (EP) juris, fuhrt
entgegen der Auffassung der Beklagten zu keiner anderen Beurteilung der
Sachlage. Denn anders als im vorliegenden Fall nannte das dieser Entscheidung
zugrundeliegende Streitpatent Ausflhrungsbeispiele dafiir, dass Verbundoxide
nach sechsstindiger Kalzinierung bei 500°C bzw. 900°C regelmaliig spezifische
Oberflachen von mehr als 50 m?/g aufweisen. Auch der damals zitierte Stand der
Technik hat dies bestatigt (vgl. K10a, S. 19, zweiter vollst. Abs.). Demzufolge
enthielt das Streitpatent der vorgenannten Entscheidung eine verallgemeinerbare
Lehre, welche nach héchstrichterlicher Rechtsprechung fur die Ausfuhrbarkeit eines
nach oben offenen Bereichs erforderlich ist. Dagegen erschopft sich das hier zu

beurteilende Streitpatent in der Eroffnung eines bestimmten Bereichs, ohne eine
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dariiberhinausgehende, verallgemeinerbare Lehre zur Bereitstellung der
beanspruchten Mischoxide aufzuzeigen. Somit liegen bei dem vorliegenden Fall
keine Belege daftir vor, wie Mischoxide mit einer Uber 40 m?/g liegenden
spezifischen Oberflache nach einer sechsstiindigen Kalzinierung bei 1000°C

generell hergestellt werden kénnen.

[l
Die Beklagte kann ihr Patent zwar nicht in der Fassung nach Hilfsantrag 1
erfolgreich verteidigen, weil der hiermit beanspruchte Gegenstand gegenuiber der
Ursprungsoffenbarung unzulassig erweitert ist, wohl aber in der Fassung nach

Hilfsantrag 2, weil dieser zulassigen Fassung kein Nichtigkeitsgrund entgegensteht.

1. In der Fassung des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich Patentanspruch 1 von

der geltenden Fassung durch das weitere Merkmal 1.6, gemall dem die
beanspruchte Zusammensetzung nach 10 Stunden Kalzinierung bei 1000°C eine
spezifische Oberflache von nicht mehr als 55 m?/g enthalt.

Die mit diesem Merkmal beanspruchte Eigenschaft ist sowohl in der
Streitpatentschrift als auch in den (insoweit identischen) Ursprungsunterlagen nur
fur die dort in dem einzigen Ausfuhrungsbeispiel beschriebene Zusammensetzung
offenbart, die aber eine spezifische Oberflache von 16 m?/g nach einer Kalzinierung
von 10 Stunden bei 1150°C aufweist. Nachdem eine langere Kalzinierungsdauer
bei einer vorgegebenen Temperatur zu einer Verringerung der spezifischen
Oberflache fuhrt, muss davon ausgegangen werden, dass die Zusammensetzung
des Ausflihrungsbeispiels eine spezifische Oberflache von groRer gleich 16 m?/g
nach einer Kalzinierung bei 1150°C fur 6 Stunden aufweist. Ein solcher Wert
Ubersteigt aber die in Merkmal 1.4 festgelegte Obergrenze von hochstens 15 m?/g
fur die spezifische Oberflache nach einer Kalzinierung fir 6 Stunden bei 1150°C.

Folglich zeigt das Ausfiihrungsbeispiel keine Zusammensetzung auf, bei der alle im
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Patentanspruch 1 vorgesehenen Merkmale verwirklicht sind. Somit stellt die
beispielhafte Zusammensetzung keine zur Erfindung gehérende Offenbarung dar.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist damit unzulassig
erweitert, so dass das Streitpatent sich in dieser Fassung nicht als schutzfahig

erweist.

2. Demgegenuber erweist sich Patentanspruch 1 in der Fassung von
Hilfsantrag 2 als schutzfahig. In dieser Fassung enthalt Patentanspruch 1 das
abgewandelte Merkmal M1.5‘, gemald dem die beanspruchte Zusammensetzung
nach 6 Stunden Kalzinierung bei 1000°C eine spezifische Oberflache zwischen 40

m?/g und 55 m?/g aufweist.

a) Eine Zusammensetzung mit diesem Merkmal ist sowohl in der Patentschrift
(vgl. K3b, Patentanspruch 5, [0015]) als auch in der internationalen
Offenlegungsschrift K1 (vgl. Anspruch 5, S. 2, Z. 31 bis 33) offenbart.

Der hiergegen erhobene Einwand, der Bereich der spezifischen Oberflache geman
Merkmal 1.5 sei nicht offenbart, da in K1 der Wert 55 m?/g als Untergrenze und
nicht wie beansprucht als Obergrenze genannt sei, trifft nicht zu. Denn wie selbst
von der Klagerin dargestellt, werden in K1 zwei bevorzugte Untergrenzen genannt,
namlich zum einen 40 m?/g und zum anderen 55 m?/g. Eine spezifische Oberflache
von groRRer als 40 m?/g umfasst somit samtliche spezifische Oberflachen oberhalb
dieser Untergrenze, also auch eine spezifische Oberflache von 55 m?/g, welche
gleichzeitig patentgemald auch eine Untergrenze darstellen kann. Demzufolge ist

auch ein Wertebereich von 40 m?/g bis 55 m?/g offenbart.

b) Die nach Patentanspruch 1 geschitzte Zusammensetzung ist auch

ausfuhrbar.

Die Klagerin sieht die Zusammensetzung nach Patentanspruch 1 als nicht

ausfuhrbar offenbart an, da das Streitpatent den Fachmann nicht dazu anleite, wie
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er eine Zusammensetzung mit den Merkmalen 1.4 und 1.5' in die Hand bekomme.
In Absatz [0019] der K3a seien zwar die mengenmalligen Anteile der
Oxidkomponenten der Zusammensetzung angeben, jedoch korrelierten diese nicht
mit den spezifischen Oberflachen gemafll den Merkmalen 1.4 und 1.5'. Die
gemessenen spezifischen Oberflachenwerte des einzigen Ausfihrungsbeispiels
lagen mit 16 m?/g nach einer Kalzinierung fur 10 Stunden bei 1150°C und 55 m?/g
nach einer Kalzinierung fur 10 Stunden bei 1000°C oberhalb der beanspruchten
Bereiche der genannten Merkmale. Fur ein Absenken dieser Werte vermittele die
Streitpatentschrift aber keinerlei Anhaltspunkt, sodass der Fachmann auch nicht im
Rahmen von Routineversuchen zu den anspruchsgeméfien Produkten gelangen

kdnne.

Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden. Denn der Fachmann wird sich die
Zusammensetzung des Mischoxids des streitpatentgeméafien Ausfihrungsbeispiels
genauer ansehen und dabei feststellen, dass das Mischoxid aus einer
Zusammensetzung von ZrO2/Ce02/La203/Nd203 mit einem Gewichtsverhéltnis von
73,5/20/2,5/4 besteht (vgl. K3b S. 4 Z. 56 und 57). Die hohen spezifischen
Oberflachen des Mischoxids wird er auf den Bestandteil Lanthanoxid zurtckfiihren,
da ihm aufgrund seines Fachwissens bekannt ist, dass der Zusatz von Lanthanoxid
zu Zr/Ce-Mischoxiden flr eine groRRere spezifische Oberflache nach Kalzinierungen
bei hohen Temperaturen maf3geblich ist (vgl. bspw. K11, Sp. 3 Z. 6 bis 9). Mit Blick
auf den in Absatz [0019] in der K3b erwé&hnten bevorzugten Mengenbereich von 1
bis 3 Gew.-% fur Lanthanoxid wird der Fachmann somit einen niedrigen Gehalt in
Betracht ziehen, um die spezifische Oberflache des Mischoxids zu reduzieren. Die
Bestimmung der konkreten Mengenverhdltnisse der weiteren Komponenten wird
der Fachmann ausgehend von dem gewahlten geringen Lanthanoxid-Gehalt im
Rahmen von Routineversuchen vornehmen. Damit entnimmt der Fachmann der
Streitpatentschrift zumindest einen gangbaren Weg, wie er die beanspruchten

Zusammensetzungen mit den Merkmalen 1.4 und 1.5* bereitstellen kann.
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C) Die Zusammensetzung gemal Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 ist zudem neu.
Keine der Entgegenhaltungen K7, K17 und K18 nimmt den Gegenstand von
Patentanspruch 1 jeweils neuheitsschadlich vorweg. Damit kann die Frage, ob das

Streitpatent die Prioritaten wirksam in Anspruch nimmt, dahinstehen.

aa) In der K7 werden u.a. Zusammensetzungen auf der Basis von Cer- und
Zirkoniumoxid beschrieben, die zusatzlich Lanthanoxid und Neodym bzw.
Praseodym als weiteres Seltenerdmetall enthalten (vgl. K7 Patentanspriiche 1
und 8, S. 3 Z. 3 bis 14). Das Gewichtsverhaltnis von Ceroxid zu Zirkonoxid betragt
bevorzugt zwischen 20/80 und 40/60, was einem atomaren Verhaltnis von Zr/Ce > 1
entspricht (vgl. K7 S. 2/3 seitentibergr. Satz). Die Zusammensetzungen zeichnen
sich durch eine stabile spezifische Oberflache zwischen 900°C und 1000°C, 900°C
und 1100°C sowie bei 1200°C aus (vgl. K7 S. 3 Z. 24 bis S. 4 Z. 8). Nach einer
Kalzinierung fir 10 Stunden bei 1000°C bzw. 1200°C verfigen die
Zusammensetzungen Uber eine spezifische Oberflache von mindestens 15 m?/g
bzw. von mindestens 8 m?/g (vgl. K7 Patentanspruch 9, S. 4 Z. 19 bis 22 iV m
Tab. 3). Eine spezifische Oberflache nach einer sechsstindigen Kalzinierung
jeweils bei 1000°C und 1150°C wird fur die Zusammensetzungen der K7 aber nicht
beschrieben. Damit offenbart die K7 keine Zusammensetzung mit den Merkmalen
1.4und 1.5'.

Entgegen der Auffassung der Klagerin verfigt die Zusammensetzung gemal
Beispiel 2 der K7 nicht Gber die Materialeigenschaften gemal den patentgemal3en
Merkmalen 1.4 und 1.5'. Die Zusammensetzung von Beispiel 2 hat eine spezifische
Oberflache von 18,2 m?/g nach einer Kalzinierung von 4 Stunden bei 900°C und
eine spezifische Oberflache von 17,3 m?/g nach einer Kalzinierung bei 1000°C fur
10 Stunden sowie Uber eine spezifische Oberflache von 10 m?/g nach einer
Kalzinierung bei 1200°C fir 10 Stunden (vgl. K7 S. 11 Tabelle 2, S. 12 Tabelle 3,
jeweils Beispiel 2). Eine spezifische Oberflache nach einer Kalzinierung bei 1000°C
fur 6 Stunden und bei 1150°C fur 6 Stunden wird in K7 flr Beispiel 2 jedoch nicht

angegeben. Das Merkmal 1.4 wird auch nicht implizit durch die bestimmten
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spezifischen Oberflachenmesswerte der Zusammensetzung gemald Beispiel 2
offenbart. Denn die von der Klagerin berechnete Funktion, die durch die
spezifischen Oberflachenmesswerte verlauft, welche nach Kalzinierungen bei
900 C, 1000°C und 1200°C der Zusammensetzung gemal Beispiel 2 bestimmt
worden sind, kann in zweifacher Hinsicht keinen spezifischen Oberflachenwert nach
einer 6-stuindigen Kalzinierung bei 1150 °C unmittelbar und eindeutig offenbaren.
Erstens kann fur eine Berechnung zur Bestimmung eines spezifischen
Oberflachenwertes bei einer bestimmten Temperatur nicht von Oberflachenwerten
ausgegangen werden, die nach Kalzinierungen mit einer unterschiedlich langen
Kalzinierungsdauer gemessen worden sind. Daher hat der von der Klagerin
berechnete Wert schon aus rein physikalischer Sicht keine Aussagekraft. Denn
hierflr hatte die Kalzinierungsdauer fir alle drei gemessenen Oberflachenwerte
gleich lang, im Sinne von konstant, sein missen. Zweitens besteht, wie bereits im
Abschnitt 1. 4. ausgefuhrt, zwischen spezifischen Oberflachen, die jeweils nach
einer Kalzinierung bei 1000°C und 1200°C vorliegen, keine technisch-mathematisch
Korrelation, die eine Vorhersage einer spezifischen Oberflache bei einer

Zwischentemperatur von 1150°C erlauben wiirde.

Das weitere Argument der Klagerin, dass die spezifischen Oberflachen mit
zunehmender Kalzinierungsdauer abnehmen wirden und somit anzunehmen sei,
dass die spezifische Oberflache bei kirzerer Kalzinierungsdauer mindestens so
grol3 sei, wie bei einer langeren Kalzinierungsdauer, mag zwar technisch korrekt
sein. Jedoch kann durch diesen Zusammenhang nicht auf bestimmte
Oberflachenwerte, wie sie mit Merkmal 1.5° beansprucht werden, geschlossen
werden. Fur das von der Klagerin exemplarisch herausgestellte Beispiel 2 ist eine
spezifische Oberflache von 17,3 m?/g nach einer Kalzinierung bei 1000°C fur 10
Stunden und eine spezifische Oberflache von 18,2 m?/g nach einer Kalzinierung bei
900°C fur 4 Stunden gemessen worden (vgl. K7 S. 11 Tab. 2, S. 12 Tab. 3). In
Kenntnis des zuvor erlauterten Fachwissens zur Zeit- und Temperaturabhéngigkeit
der spezifischen Oberflache bei der Kalzinierung von Mischoxiden ist es mit Blick

auf die zuvor genannten Oberflachenwerte nicht glaubwiirdig, dass eine spezifische
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Oberflache von mindestens von 40 m?/g nach einer Kalzinierung bei 1000°C fir 6
Stunden von der Lehre der K7 erfasst ist, welche darauf abzielt,
Zusammensetzungen bereitzustellen, die im Bereich von 900 °C bis 1200°C eine
madglichst konstante spezifische Oberflache zeigen, die jedoch weit unterhalb von
40 m?/g liegt (vgl. K7 S. 1, Z. 20 bis 26 iVm Tab. 3). Der Vergleich der spezifischen
Oberflachenwerte nach Kalzinierungen bei 900°C und 1000°C lasst vielmehr den
Schluss zu, dass der spezifische Oberflachenwert nach einer sechsstiindigen
Kalzinierung bei 1000°C einen vergleichbar groBen Wert wie nach einer
Kalzinierung fiir 10 Stunden aufweist. Dies gilt im Ubrigen auch fiir die weiteren
quaterndren Mischoxide mit einem Atomverhéltnis von Zr/Ce > 1 der Beispiele 1
und 6 der K7 (vgl. K7 S. 11 Tab. 2, S. 12 Tab. 3). Folglich kann aus den Angaben

in der K7 nicht auf ein Mischoxid mit Merkmal 1.5° geschlossen werden.

Auch der weitere erhobene Einwand, das Herstellungsverfahren der K7 liefere
aufgrund der zum streitpatentgemal3en Verfahren identischen Verfahrensschritte
eine Zusammensetzung gemafR Patentanspruch 1, fiur die keine spezifische
Oberflache nach einer sechsstindigen Kalzinierung bei 1150°C offenbart sein
musse, da es sich hierbei nur um einen Kontrollparameter handele, der nicht
ausgefuhrt sein misse, Uberzeugt nicht. Der Klagerin ist zwar insoweit zu
zustimmen, dass aus den Angaben der K7 ein Verfahren konstruierbar ist, das unter
den Wortlaut des nicht angegriffenen Verfahrensanspruchs 11 des Streitpatents
fallt. Allerdings musste der Fachmann hierfur entgegen der Lehre der K7 handeln,
die eine Konstanz der spezifischen Oberflache zwischen 900°C bis 1200°C fordert
(vgl. K7 S. 1, Z. 20 bis 22, S. 3 Z. 37 bis S. 4 Z. 8, Tab. 3). Denn die K7 offenbart
nicht unmittelbar und eindeutig eine konkrete technische Lehre, wie eine
Zusammensetzung mit Merkmal 1.5' erhalten werden kann, die auch Uber die
Eigenschaft von Merkmal 1.4 verfiugt. Wie zuvor ausgeftihrt, enthalt die K7 keine
Angabe dazu, welche Malinahmen zu ergreifen sind, damit eine Zusammensetzung
mit einer spezifischen Oberflache zwischen 40 bis 55 m?/g nach einer
sechsstundigen Kalzinierung bei 1000°C hergestellt werden kann. Samtliche

Ausfuhrungsbeispiele der Zirkonium-reichen Mischoxide der K7 haben eine
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spezifische Oberflache sowohl nach einer Kalzinierung bei 900°C fiir 4 Stunden und
einer Kalzinierung bei 1000°C fuir 10 Stunden von unter 30 m?/g. Die Lehre der K7
umfasst damit weder einen Weg fir die Verwirklichung von Mischoxiden mit einer
spezifischen Oberflache gemal Merkmal 1.5' noch von Mischoxiden, die zugleich

Uber eine spezifische Oberflache gemald Merkmal 1.4 verfiigen.

bb)  Die K17 bzw. deren deutsche Ubersetzung K17a, offenbart ein Verfahren zur
Herstellung eines Verbundoxids auf Basis von Ceroxid und Zirkoniumoxid (vgl.
K17a, Patentanspruch 1), welches zusétzlich ein oder mehrere von Cer
verschiedene Seltenerdmetalloxide, Erdalkalimetalloxide oder Nichtmetalle enthalt
(vgl. K17a Patentanspruch 2, S. 4, letzt. Abs., erster Satz). Hierbei handelt es sich
insbesondere um Lanthanoxid, Praseodymoxid, Neodymoxid, Yttriumoxid,
Hafniumoxid, Bariumoxid, Schwefel, Bor und Fluor (vgl. K17a Patentanspruch 3).
Der Gehalt an Zirkoniumoxid betragt entsprechend einem atomaren Verhaltnis von
Zr/Ce>1 in dem Verbundoxid in einer der beiden beschriebenen Ausfiihrungsformen
mehr als 50 Gew.-% (vgl. K17a S. 5, 4. Abs.). Dieses Verbundoxid hat eine
spezifische Oberflache nach 6-stiindiger Kalzinierung bei 1000°C von mindestens
35 m?/g (vgl. K17a S. 5 4. Abs.). In der K17 finden sich jedoch keine Angaben zu
einer spezifischen Oberflache des Verbundoxids nach einer Kalzinierung fir 6
Stunden bei 1150°C entsprechend Merkmal 1.4, sodass die K17 keinen
neuheitsschadlichen Stand der Technik darstellt.

Entgegen der Auffassung der Klagerin wird in K17 auch kein Verbundoxid mit
Merkmal 1.4 durch die Zusammensetzungen der Beispiele 2-8) und 3-15) in
Verbindung mit dem in der Entgegenhaltung beschriebenen Herstellungsverfahren
implizit offenbart. Beispiel 2-8) betrifft ein Verbundoxid mit einer Zusammensetzung
aus 60,2 Gew.-% Zirkoniumoxid, 31,6 Gew.-% Ceroxid, 5,2 Gew.-%, Lanthanoxid,
2,9 Gew.-% Praseodymoxid und 0,1 Gew.-% Neodymoxid, welches folglich ein
Atomverhdltnis von Zr/Ce >1 aufweist. Dieses Mischoxid hat eine spezifische
Oberflache von 47,3 m?/g nach einer Kalzinierung fiir 4 Stunden bei 1000°C (vgl.
K17a S. 13/14 Beispiel 2-8)). Nachdem eine langere Kalzinierungsdauer von
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6 Stunden, wie sie in Merkmal 1.5 definiert wird, mit einer Verringerung der
spezifischen Oberflache einhergeht, erscheint es bereits zweifelhaft, ob das
Verbundoxid von Beispiel 2-8) Uber eine spezifische Oberflache von mindestens 40
m?/g nach einer Kalzinierung von 6 Stunden bei 1000°C verfiigt. Dies gilt umso mehr
fur das Verbundoxid der Zusammensetzung von 60,2 Gew.-% Zirkoniumoxid, 32,1
Gew.-% Ceroxid, 4,1 Gew.-% Lanthanoxid, 3,5 Gew.-% Praseodymoxid und 0,1
Gew.-% Neodymoxid gemall Beispiel 3-15), welches nach einer 4-stiindigen
Kalzinierung bei 1000°C nur eine spezifische Oberflache von 42,3 m?/g aufweist
(vgl. K17a S. 18/19), die nahe der Untergrenze von 40 m?/g gemaR Merkmal 1.5*
liegt. Damit kdnnen aber auch keine sicheren Schlussfolgerungen bezuglich der
Frage gezogen werden, welche spezifische Oberflache sich nach einer

sechsstindigen Kalzinierung bei 1150°C fur die Zusammensetzung ergeben hétte.

Auch das weitere Argument der Klagerin, dass mit dem Herstellungsverfahren
gemall K17 ein  Verbundoxid bereitgestellt werde, welches die
Materialeigenschaften der Zusammensetzung gemaf Patentanspruch 1 aufweise,
weil dessen Verfahrensschritte mit denen des streitpatentgeméfen Verfahrens
Ubereinstimmten, greift nicht durch. Denn fur eine solche Feststellung bedarf es
einer konkreten technischen Lehre, mit der sich ein Verbundoxid mit den
beanspruchten Eigenschaften verwirklichen lasst. Die allgemein gehaltenen
Verfahrensschritte des Herstellungsverfahrens, wie sie in K17 geschildert werden,
fuhren jedoch nicht zwangslaufig zu einem Verbundoxid mit den Merkmalen geméan
Patentanspruch 1. Wie zuvor ausgefihrt, zeigt sich dieses bereits darin, dass aus
den Angaben der K17 zur Kalzinierung der Verbundoxide nicht auf eine
Zusammensetzung mit den spezifischen Oberflachenwerten gemald den

Merkmalen 1.4 und 1.5' geschlossen werden kann.

cc) Die Entgegenhaltung K18, welche als englische Ubersetzung K18a vorliegt,
beschreibt die Herstellung einer Zusammensetzung auf Basis von Zirkoniumoxid
und Ceroxid, welche das Mischen eines basischen Zirkoniumsulfats und einer

Cerionen-enthaltenden Losung und die anschliel3ende Zugabe einer Base umfasst
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(vgl. K18a Patentanspruch 1). Als weitere Komponenten sind Lanthan- und
Neodymverbindungen vorgesehen (vgl. K18a Patentanspruch 3). Der Ceroxid-
Gehalt betragt maximal 60 Gew.-% in der Zusammensetzung, wobei ein Gehalt von
1 bis 49 Gew.-%, entsprechend einem atomaren Verhéltnis von Zr/Ce > 1,
bevorzugt ist (vgl. K18a Patentanspruch 5, [0020]). Die mit diesem Verfahren
erhaltene Zusammensetzung verfugt Uber eine spezifische Oberflache von
mindestens 130 m?/g bei 400°C und mindestens 15 m?/g, insbesondere mindestens
30 m?/g bei 1000°C (vgl. K18a Patenanspruch 6, [0021] und [0023]). Eine
Kalzinierungsdauer wird in K18 nur bei der Herstellung der Mischoxide der
Ausfuihrungsbeispiele beschrieben, die 3 Stunden fir eine Kalzinierung bei 1000°C
betragt (vgl. K18a [0025]). Damit lehrt die K18 zwar eine Zusammensetzung mit den
patentgemaflRen Merkmalen 1.1. und 1.2, allerdings kann der Druckschrift kein
Mischoxid entnommen werden, das zusatzlich uber die Merkmale 1.3 bis 1.5°

verfugt.

Um zu belegen, dass die Zusammensetzung gemal K18 Uber die patentgemalien
Materialeigenschaften verfugt, hat die Klagerin die Nacharbeitung K18b von
Beispiel 35 der K18 vorgelegt. Das Mischoxid von Beispiel 35 setzt sich aus 60
Gew.-% Zirkoniumoxid, 20 Gew.-% Ceroxid, 5 Gew.-% Lanthanoxid, 7,5 Gew.-%
Neodymoxid und 7,5 Gew.-% Calciumoxid zusammen und es hat eine spezifische
Oberflache von 45,6 m?/g nach einer Kalzinierung bei 1000°C fiir 3 Stunden (vgl.
K18 Tabelle 1, letzter Eintrag i V m. K18a [0028], [0035]). Die Herstellung des
Mischoxids von Beispiel 35 geschieht gemaR K18 in gleicher Weise wie die des
Mischoxids von Beispiel 3 (vgl. K18a [0035]). Nach der Herstellungsvorschrift von
Beispiel 3 wird zunéchst das basische Zirkoniumsulfat in Wasser dispergiert. In der
entstandenen Zirkoniumsulfatdispersion wird jeweils eine Cernitratlésung und eine
Lanthannitratldsung dispergiert. Im Anschluss wird die L6sung mit einer
Natriumhydroxid-L6sung neutralisiert. Danach wird das entstandene Hydroxid
zunachst durch Filtration von der Losung abgetrennt und dann gewaschen. Das

Hydroxid wird bei 400°C kalziniert, um es in das Oxid umzuwandeln. Zudem wird
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die spezifische Oberflache des Mischoxids nach einer 3-stiindigen Kalzinierung bei
1000°C

Die Nacharbeitung K18b folgt dieser Versuchsbeschreibung insoweit, als zu einer
Zirkoniumsulfat-Dispersion die zuvor hergestellten Losungen von Cernitrat,
Lanthannitrat, Neodymnitrat und Calciumnitrat zugegeben werden. Die entstandene
Mischung wird mit 150 ml 25%iger Natronlauge versetzt, um einen pH-Wert von
12.9 einzustellen. In Beispiel 3 der K18 ist jedoch nur von einer Neutralisation ohne
Nennung eines konkreten pH-Werts die Rede. Die Klagerin hat in diesem
Zusammenhang nicht aufgezeigt, welcher Anlass bestand, einen solchen pH-Wert
einzustellen. Dem kommt insbesondere deshalb Bedeutung zu, weil die in K18b
gemessene spezifische Oberflache mit 42 m?/g nach einer Kalzinierung von 1000°C
fur 3 Stunden deutlich von der fur das Mischoxid gemafd Beispiel 35 in K18
bestimmten spezifischen Oberflaiche von 45,6 m?/g abweicht und deshalb nicht
auszuschlieBen ist, dass bei anderen pH-Werten weitere Abweichungen der
spezifischen Oberflache auftreten. Gleichwohl fehlt zum Beleg der Identitat der
Mischoxide von Beispiel 35 der K18 und K18b die Bestimmung der spezifischen
Oberflache nach der Warmebehandlung bei 400°C fir das Mischoxid der
Nacharbeitung, welche fir das Mischoxid gemaR Beispiel 35 der K18 139,1 m?/g
betragt (K18 Tabelle, letzt. Eintrag).

Hinsichtlich der Abweichung der spezifischen Oberflache hat die Klagerin geltend
gemacht, dass eine Abweichung von 8 % ublich sei, wenn die spezifische
Oberflache mittels einer BET-Messung in zwei verschiedenen Laboren bestimmt
wirde. Nachdem sie fiir diese Behauptung keine Belege vorgelegt hat, muss davon
ausgegangen werden, dass ein so hoher Fehlerwert keiner guten Laborpraxis

entspricht und somit nicht fachtblich ist.

Damit stellt die Nacharbeitung K18b keinen Beweis dafiir dar, dass vor dem

Zeitrang des Streitpatents Mischoxide mit den patentgeméafRen Merkmalen sich bei
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der in K18 offenbarten Vorgehensweise zwangslaufig eingestellt hatten (vgl. auch
BGH GRUR 2021, 1043-1048 — Ceroxid).

C) Die Zusammensetzung von Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 2
war dem Fachmann auch nicht durch die Zusammenschau von K10 mit K8 bzw.
K11, K13 allein, K13 mit K12 et vice versa, K17 mit K13 oder K19 mit K8 bzw. K11

nahegelegt.

aa) Die K10 betrifft eine Zusammensetzung auf Basis von Zirkoniumoxid und
Ceroxid, die Zirkoniumoxid zu Ceroxid in einem Verhaltnis von 51 bis 95 Gew.-% zu
49 bis 5 Gew.-% enthalt (vgl. K10 Patentanspruch 1). Die Zusammensetzung
enthalt zusatzlich ein oder mehrere Metalle ausgewahlt aus Yttrium, Scandium,
Lanthan, Praseodym, Neodym, Samarium, Europium, Gadolinium, Magnesium,
Calcium, Barium, Aluminium, Titan oder Hafnium (vgl. K10 Patentanspriiche 1
und 2, Sp. 4 Z. 12 bis 19). Das Verbundoxid weist eine spezifische Oberflache von
mindestens 50 m?/g nach einer Kalzinierung fir 6 Stunden bei 1000°C und eine
spezifische Oberflache von mindestens 20 m?/g bzw. bevorzugt von 20 bis 30 m?/g
nach einer Kalzinierung fur 6 Stunden bei 1100°C auf (vgl. K10 Patentanspruch 1,
Sp. 5 Z. 12 bis 28). Die Zusammensetzung enthalt ein Minimum an verbleibenden
Verunreinigungen wie Chlor oder Schwefel, die von den Ausgangsmaterialien der
Herstellung des Cersols herriihren (vgl. K10 Sp. 7 Z. 10 bis 13). Eine Anregung fur
die Bereitstellung eines Verbundoxids, das Uber eine spezifische Oberflache von 10
bis 15 m?/g nach einer Kalzinierung fiir 6 Stunden bei einer Temperatur von 1150°C

verflugt, ergibt sich damit aus der K10 nicht.

Das Argument der Klagerin, dass sich aus dem Vergleich der spezifischen
Oberflachenwerte der Zusammensetzungen der Beispiele 1 und 8 der K10 mit den
entsprechenden Daten des Streitpatents ergebe, dass die Zusammensetzungen
gemal K10 Uber eine spezifische Oberflaiche gemalR Merkmal 1.4 verfugten,
Uberzeugt bereits deshalb nicht, weil die Mischoxide der Beispiele schon nicht die

Materialeigenschaft gemaR Merkmal 1.5' aufweisen.
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Die Ausfihrungsbeispiele 1 und 8 der K10 betreffen ternare Mischoxide, die neben
Zirkoniumoxid und Ceroxid zusatzlich Lanthanoxid enthalten. Die gemessenen
spezifischen Oberflachenwerte der beiden Mischoxide nach einer Kalzinierung bei
1000°C fur 6 Stunden Ubersteigen mit 55,4 m?/g fur Beispiel 1 und 63,1 m?/g fur
Beispiel 8 die Obergrenze von 55 m?/g von Merkmal 1.5‘. Nachdem mangels einer
mathematischen technisch Korrelation die spezifische Oberflache im Bereich von
10 bis 15 m?/g nach einer sechsstiindigen Kalzinierung bei 1150°C fur die
Mischoxide nicht berechnet werden kann (vgl. Abs. I.4.) und die bei 1000°C
bestimmten spezifischen Oberflachenwerte gro3er sind als die gemaflR Merkmal
1.5 ist es nicht plausibel, dass die Zusammensetzungen gemalf3 den Beispielen 1

und 8 eine Materialeigenschaft gemafd Merkmal 1.4 aufweisen kénnten.

Auch die Kombination der K10 mit der Druckschrift K8 oder K11 vermag die der
streitpatentgemélen Zusammensetzung zugrundeliegende erfinderische Tatigkeit
nicht in Frage zu stellen. Das Dokument K8 findet zwar ebenfalls das Interesse des
Fachmanns, da es gleichfalls mit der Bereitstellung einer Zusammensetzung mit
hoher Sauerstoffspeicherkapazitat und stabiler kubischer Phase auf Basis von
Zirkoniumoxid und Ceroxid fur Drei-Wege-Katalysatoren befasst ist (vgl. K8 Sp. 2/3
spaltentbergr. Abs.). Bei der Zusammensetzung gemalf3 K8 handelt es sich um ein
ternares Mischoxid aus Ceroxid/Zirkoniumoxid/Yttriumoxid, das optional zuséatzlich
ein weiteres Metall ausgewahlt aus der Gruppe Lanthan, Praseodym, Neodym,
Promethium, Samarium, Gadolinium, Terbium, Barium, Radium, Strontium, Calcium
oder Magnesium enthalt (vgl. K8 Patentanspruch 3, Sp. 4 Z. 27 bis 39). Anders als
in K10 wird die Anwesenheit der Seltenerdmetalle Yttrium bzw. insbesondere einer
Kombination von Yttrium und Lanthan nicht mit einer Stabilisierung der spezifischen
Oberflache bei hohen Temperaturen, sondern mit einer Stabilisierung der kubischen
Phase und einer daraus resultierenden erhohten Sauerstoffspeicherkapazitat auch
bei hohen Temperaturen im Bereich von 1000°C bis 1150°C in Verbindung gebracht
(vgl. K8 Sp. 4 Z. 40 bis 58, Sp. 5, Z. 58 bis 61, Sp. 9 Z. 61 bis Sp. 10, Z. 2). Die
Temperaturstabilitat wird in K8 anhand einer Alterung bei 1150°C fur 36 Stunden
Uberprift (vgl. K8, Sp. 4 Z. 66 bis Sp. 5 Z. 1). Eine spezifische Oberflache nach
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einer Kalzinierung bei 1150°C fur 6 Stunden wird dagegen in K8 nicht bestimmt.
Damit vermag die Lehre der K8 in Verbindung mit der der K10 nicht zu einer

Zusammensetzung mit Merkmal 1.4 zu fuhren.

Anregungen, die in K10 offenbarte Zusammensetzung so abzuwandeln, dass sie
eine Materialeigenschaft gemafl Merkmal 1.4 aufweist, kann der Fachmann auch
der K11 nicht entnehmen. Die K11 beschéftigt sich ebenfalls mit der Bereitstellung
von Dreiwegekatalysatoren auf Basis von Zr/Ce-Mischoxiden mit einem
Atomverhaltnis von Zr/Ce >1 (vgl. K11 Patentanspriche 1 und 4, Sp. 8 Z. 8 bis 11),
wobei ihr erklartes Ziel in der Bereitstellung von Mischoxiden mit hohen, stabilen
spezifischen Oberflachen besteht. Um dies zu erreichen, wird das Mischoxid der
K11 mit mindestens einem weiteren Element dotiert, bei dem es sich um ein
Seltenerdmetall, ein Erdalkalimetall, Aluminium, Thorium, Scandium, Gallium, Titan,
Niob oder Tantal handelt (vgl. K11 Patentanspriiche 53 bis 56, Sp. 2 Z. 47 bis 59,).
Das Mischoxid zeichnet sich durch eine spezifische Oberflache von mindestens 25
m?/g nach einer Kalzinierung fiir 6 Stunden bei 1000 °C aus, wobei in bestimmten
Fallen auch 40 m?/g erreicht oder gar 45 m?/g Uberschritten werden (vgl. K11
Patentanspruch 58, Sp. 2 Z. 60 bis 64). Wenn das Mischoxid mindestens mit
Lanthan dotiert ist, hat es eine spezifische Oberflache nach einer Kalzinierung von
6 Stunden bei 1100 °C von mehr als 5 m?/g bzw. bevorzugt mehr als 10 m?/g (vgl.
K11 Sp. 3 Z. 6 bis 9). Eine hohere Kalzinierungstemperatur wird in der K11 jedoch
nicht erwahnt. Somit legt die Zusammenschau der K10 mit der K11 keine
Zusammensetzung mit einer spezifischen Oberflache von zwischen 10 m?/g und 15

m?/g nach einer Kalzinierung fuir 6 Stunden bei 1150 °C nahe.

bb) Die Zusammensetzung gemal Patentanspruch 1 wird auch nicht

nahegelegt, wenn der Fachmann von K19 anstelle von K10 ausgeht.

Die K19 bzw. deren deutsche Ubersetzung K19a befasst sich mit einem Verfahren
zur Herstellung eines Verbundoxid-Mischkristalls auf Basis von Cer-Zirkoniumoxid,

der als Katalysator fur die Abgasreinigung von Kraftfahrzeugen eingesetzt werden
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soll (vgl. K19a S. 2, 1. Abs.). Mit dem Verfahren kénnen zwei Arten von Verbund-
Mischkristallen hergestellt werden. Eine davon ist ein Cer-Zirkonium-Mischkristall
von Ceroxid in Zirkoniumoxid mit einem Gehalt an Zirkoniumoxid von mehr als 50
Gew.-%, entsprechend einem atomaren Verhaltnis von Zr/Ce > 1, und einer
spezifischen Oberflache nach einer sechsstiindigen Kalzinierung bei 1000°C von
mindestens 35 m?/g, insbesondere von mindestens 45 m?/g (vgl. K19a S. 3/4
seitentbergr. Abs.). Der Verbundoxid-Mischkristall kann neben Cer- und
Zirkoniumoxid ein oder mehrere andere Seltenerdelemente und Erdalkalielemente
in Form ihres Oxids sowie Nichtmetallelemente enthalten, welche insbesondere
Lanthanoxid, Praseodymoxid, Neodymoxid, Yttriumoxid, Hafniumoxid, Bariumoxid,
Schwefel, Bor und Fluor sind (vgl. K19a Patentanspriche 2 und 3). Damit lehrt die
K19 zwar ein Verbundoxid mit den Merkmalen 1.1, 1.2 und 1.5, allerdings finden
sich in dem Dokument keine Hinweise zu einem Schwefelgehalt in Form von Sulfat
von nicht mehr als 200 ppm in dem Verbundoxid-Mischkristall und einer
spezifischen Oberflache des Verbundoxids nach 6 Stunden Kalzinierung bei
1150°C von zwischen 10 m?/g und 15 m?/g. Folglich liegt bei Beriicksichtigung der
K19 keine andere Ausgangssituation wie ausgehend von K10 vor, sodass eine
erganzende Heranziehung von K8 oder K11, wie zuvor erortert, nicht in
naheliegender Weise zu einer Zusammensetzung fuhrt, die auch die Merkmale 1.3

und 1.4 aufweist.

Der Einwand der Klagerin, die K19 gebe ein zum streitpatentgemafen Verfahren
identischen Herstellungsprozess an und somit wirden Verbundoxide mit
patentgeméalien Eigenschaften erhalten werden, tberzeugt nicht. Der Fachmann
entnimmt der K19 ein Herstellungsverfahren, bei dem ein cerhaltiges Seltenerd-Sol
mit einem Zirkonium-Sol gemischt wird (vgl. K19 Patentanspruch 1, S. 6 Beispiele
4 und 5). Durch ein solches Verfahren werden Verbundoxide erhalten, die effektiv
dispergierte Partikelagglomerate, eine kleine Korngro3e, einen erhdhten Gehalt an
kubischer Phase, eine gleichméRige Verteilung der Stabilisatoren und Hemmung
des KorngroRenwachstums eine verbesserte thermische Stabilitat und eine groRere

alterungsspezifische Oberflache aufweisen (vgl. Kl19a S. 4, unten,
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Aufzahlungspunkte 1 und 2, S. 5, oben, Aufzahlungspunkte 3 und 4). Aus der K19
ergeben sich aber keine Hinweise darauf, in welcher Weise das Verfahren
auszufuhren ware, damit zwangslaufig eine spezifische Oberflache gemar Merkmal
1.4 und ein Sulfatgehalt gemafr Merkmal 1.3 erreicht wird. Es besteht damit keine
Gewaéhr dafir, dass sich die vom Streitpatent beanspruchten Eigenschaften bei
Anwendung des Verfahrens nach K19 zwangslaufig ergeben.

cc) Ebenso war die Zusammensetzung gemald Patentanspruch 1 nicht durch

eine Zusammenschau von K12 mit K13 et vice versa nahegelegt.

Die K12 stellt fur den Fachmann einen weiteren moéglichen Ausgangspunkt zum
Auffinden der streitpatentgemalien Zusammensetzung dar, weil sie sich gleichfalls
mit der Bereitstellung von Cer-Zirkonium-Mischoxiden mit einer verbesserten
thermischen Stabilitat in Form einer erhohten spezifischen Oberflache und
Sauerstoffspeicherkapazitat fur Abgaskatalysatoren beschaftigt (vgl. K12 S. 2/3
seitentbergr. Abs., S. 3 Z. 9 bis 13, S. 22 Z. 33 bis 35). Die Zirkonium-Cer-
Mischoxide der K12 haben eine Zusammensetzung von Ceroxid zu Zirkoniumoxid
von 5:95 bis 95:5 Gew.-%, wobei sie zusatzliche Elemente, wie Seltenerdmetalle,
bspw. Praseodym oder Lanthan, umfassen konnen. Die spezifische Oberflache der
Zirkonium-reichen Mischoxide betragt 32 m?/g bzw. 38 m?/g nach einer Kalzinierung
fur 6 Stunden bei 900° (vgl. K12 S. 8, Z. 5 bis 7, S. 22 Z. 18 bis 25 und S. 24 Z. 20
und Z. 28). Malgeblich fiir die Bereitstellung dieser Mischoxide ist bei der
Koprazipitation der Ausgangssalzlosungen der Einsatz von oberflachenaktiven
Stoffen, wie bspw. von Tensiden (vgl. K12 Patentanspruch 1, S. 7 Z. 10 bis 23, S. 27
Beispiel 13, Fig. 1). Geeignete Ausgangsstoffe fur die in dem Verfahren
eingesetzten Salzldsungen sind Cernitrate und —halogenide bzw. Zirkoniumnitrate,
-sulfate oder —halogenide (vgl. K12 S. 7 Z. 24 bis 32). Eine Anregung zur
Bereitstellung eines Zirkonium-Cer-Mischoxid, das einen Schwefel-Gehalt in Form
eines Sulfat-Gehalts von maximal 200 ppm und welches zugleich eine spezifische
Oberflache nach einer sechsstindigen Kalzinierung bei 1150°C im Bereich von

10 m?/g bis 15 m?/g aufweist, ergibt sich somit aus K12 nicht.
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Entgegen der Auffassung der Klagerin liefert die weitere Berlcksichtigung der
Entgegenhaltung K13 keinen Hinweis auf ein Mischoxid mit den Merkmalen 1.3 und
1.4. Die K13 lehrt u.a. Zirkonium-reiche Zr-/Ce-basierte Mischoxide zur Verwendung
als Abgaskatalysatoren, die eine gute thermische Stabilitdt und Oxidations- und
Reduktions-Performance aufweisen (vgl. K13 Sp. 1 erster Abs., Sp. 2 Z. 23 bis 27,
Sp. 4, 4. Abs.). Unter einer guten thermischen Stabilitat versteht die K13 die
Stabilitat der kubischen Phasen nach zwei Warmebehandlungen bei 1000°C (vgl.
K13 Patentanspruch 1). Die Kontrollierbarkeit der Kristallphasenbildung und der
Warmezyklusstabilitat der Oxidations- und Reduktionsperformance wird durch den
Zusatz von einem oder mehreren Metallen bzw. Elementen, wie Seltenerdmetallen,
verbessert, wobei insbesondere der Zusatz von Lanthan, Praseodym und Neodym
bevorzugt ist (vgl. K13 Sp. 4, 5. Abs.). Die Oxidations- und Reduktionsperformance
der Mischoxide wird durch den weiteren Zusatz von Schwefel in Form von Sulfat
weiter gesteigert (vgl. K 13, Sp. 4 letzt. Abs.). Die Mischoxide der K10 verfligen tber
eine spezifische Oberflache von mindestens 20 m?/g nach einer Kalzinierung fur 3
Stunden bei 1100°C (vgl. K13 Sp. 4, 3. Abs.). Somit werden durch die Lehre der
K13 weder ein Sulfat-Gehalt von weniger als 200 ppm gemafll Merkmal 1.3, noch
eine spezifische Oberflache nach einer Kalzinierung fir 6 Stunden bei 1150°C

gemal Merkmal 1.4 angeregt.

Auch die von der Klagerin vorgelegten Nacharbeitungen K13a und K14 lassen nicht
mit Gewissheit die Schlussfolgerung zu, dass der Fachmann durch identische
Nacharbeitung oder durch nahegelegte Abwandlungen eine Zusammensetzung mit
den Merkmalen von Patentanspruch 1 vor dem Prioritdtstag des Streitpatents

erhalten hatte.

Das Mischoxid der Nacharbeitung K13a weist zwar mit 28 m?/g exakt den Wert der
spezifischen Oberflache nach einer Kalzinierung bei 1100°C fur 3 Stunden auf, wie
er in Beispiel 5 der K13 angegeben ist, allerdings ist flr das Mischoxid der K13a
weder ein Sulfat-Gehalt vorgelegt worden, noch eine Aussage getroffen worden,

wie hoch der Gehalt der kubischen Phase in dem Mischoxid ist. Folglich kann eine
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Identitat des Produkts der Nacharbeitung mit dem Mischoxid von Beispiel 5 der K13
nicht angenommen werden. Auch, dass die bestimmten spezifischen
Oberflachenwerte bei K13a nach einer Kalzinierung bei 1000°C mit 41 m?/g und bei
1150°C mit 15 m?/g jeweils am unteren bzw. oberen Grenzwert des jeweiligen
beanspruchten Bereichs der Merkmale 1.4 und 1.5° liegen, begrinden Zweifel
daran, dass der Versuch so vorgenommen wurde, wie es fir den Fachmann am

Prioritatstag nahegelegen hatte.

Die weitere Nacharbeitung K14 hat die Klagerin zur Sttze ihrer Schlussfolgerung,
dass bei Verwendung des Verfahrens gemali Beispiel 12 der K12 zur Herstellung
einer Zusammensetzung gemal Beispiel 5 der K13 zwangslaufig ein Mischoxid mit
den patentgemalRen Merkmalen erhalten worden wére, vorgelegt. Diese Annahme
geht aber schon deshalb fehl, da der Fachmann nicht ohne Kenntnis der Erfindung
das Experiment so abgewandelt hatte, dass er Zirkoniumchlorid anstelle des Edukts
Zirkoniumsulfat, wie es in Beispiel 5 der K13 vorgesehen ist, eingesetzt hatte. Er
ware vielmehr bei Zirkoniumsulfat geblieben, weil er damit den fr die Performance
des Katalysators essentiellen Sulfat-Gehalt verbindet und die K12 Zirkoniumsulfat
ebenfalls als ein mégliches Ausgangsmaterial benennt. Damit wird ein Verzicht auf
einen Sulfat-haltigen Ausgangsstoff, um einen Schwefel-Gehalt gemaf
Merkmal 1.3 im Mischoxid zu erzielen, weder durch K12 und noch durch K13
angeregt. Dieser aufgezeigte Umstand beeintréchtigt den Indizwert des
dokumentierten Versuchs so stark, dass der Senat nicht zu der Uberzeugung zu
gelangen vermag, dass der Fachmann vor dem Prioritatstag durch identische oder
nahegelegte Nacharbeitung eine Zusammensetzung mit den Merkmalen 1.3 und
1.4 erhalten hétte.

Nachdem weder die K13 noch die K12 eine Zusammensetzung mit Merkmal 1.4
anregen, gelangt der Fachmann auch nicht ausgehend von der K12 unter der

Berlcksichtigung von K13 zu der Zusammensetzung gemalf Patentanspruch 1.
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dd) Gleichfalls wird die Zusammensetzung gemalfd Patentanspruch 1 nicht durch

die Kombination von K17 mit K13 nahegelegt.

Die K17 betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Verbundoxids auf der Basis von
Ceroxid und Zirkoniumoxid, bei dem ein cerhaltiges gemischtes Seltenerdsalz als
Ausgangsstoff verwendet wird, das durch Zersetzung, Klarung und
Extraktionstrennung von naturlichen Seltenerdenerzen gewonnen wird (vgl. K17a
S. 4, 2. und 3. Abs.). Bei der Zersetzung handelt es sich laut K17 u.a. um eine
Schwefelsaure-Rostung (vgl. K17a S. 5, letzt. Abs., S. 8, Bsp. 1, erster Satz, S. 12,
Bsp. 2, 1. Satz). Das Verbundoxid gemafl K17 enthélt zudem eines oder mehrere
andere Seltenerdelementoxide, Erdalkalielementoxide und Nichtmetallelemente.
Deren Gehalt betragt nicht mehr als 35 Gew.-% im Verbundoxid, wobei der Gehalt
an Erdalkalimetalloxiden und Nichtmetallelementen nicht mehr als 10 Gew.-% im
Verbundoxid  ausmacht. Zu den  Seltenerdmetalloxiden und den
Nichtmetallelementen zéhlen laut K17 Lanthanoxid, Praseodymoxid, Neodymoxid,
Yttriumoxid und u.a. Schwefel (vgl. K17a Patentanspriche 2 und 3, S. 4 letzt. Abs.).
Damit steht die Anwesenheit von Schwefel im Verbundoxid im Fokus der K17 (vgl.
K17aS. 4, letzt. Abs. bis S. 5, 1. Abs.). Folglich werden von der Lehre der K17 keine
Verbundoxide mit einem Gehalt an Schwefel in Form von Sulfat mit weniger als
200 ppm nahegelegt. Die Angabe, dass zur Verwendung als Abgaskatalysatoren
ein Acetat oder Nitrat in Frage komme (vgl. K17a S. 5, vorletzt. Abs., letzt. Satz),
fuhrt entgegen der Auffassung der Klagerin zu keiner abweichenden Beurteilung,
weil damit die Anwesenheit von Schwefel in dem resultierenden Verbundoxid nicht

ausgeschlossen wird.

Aus dem Verbundoxid der K17 ergeben sich zwei Arten von Mischkristallen, von
denen eine ein Ceroxid-Zirkoniumoxid-Mischkristall mit einem Gehalt an
Zirkoniumoxid von tber 50 Gew.-%, d.h. einem Zr/Ce-Atomverhaltnis > 1, ist, der
eine spezifische Oberflache von mindestens 35 m?/g nach einer Kalzinierung fur 6
Stunden bei 1000°C aufweist (vgl. K17a S. 5, 4. Abs.). Inwieweit die Lehre der K17
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auch ein Verbundoxid mit einer spezifischen Oberflache von 40 m?/g bis 55 m?/g
nach einer sechsstiindigen Kalzinierung bei 1000°C umfasst, kann dem Dokument
nicht unmittelbar und eindeutig entnommen werden, weil die K17 hierzu keine
explizierten Ausfihrungen enthalt und die spezifischen Oberflachen der
beispielhaften Verbundoxide nicht nach einer sechsstindigen, sondern nach einer
vierstindigen Kalzinierung bei 1000°C bestimmt worden sind. Die nach einer
Kalzinierung fur 4 Stunden bei 1000°C bestimmten spezifischen Oberflachen der
zirkoniumreichen Verbundoxide betragen maximal 47,3 m?/g bzw. 42,3 m?/g (vgl.
K1l7a S. 14, Bsp. 2-8) zweite Tab., vorletzt. Eintrag, S. 19, Bsp. 3-15), zweite Tab.,
vorletzt. Eintrag). Nachdem aber mangels einer mathematischen technisch
Korrelation, wie schon zuvor in Abschnitt I. 4.) ausgefihrt, ausgehend von den
spezifischen Oberflachenwerten nach einer vierstiindigen Kalzinierung bei 1000°C
nicht auf spezifische Oberflachenwerte nach einer sechsstindigen Kalzinierung
extrapoliert werden kann, kann allenfalls der hohere spezifische Oberflachenwert
des Verbundoxids gemal} Beispiel 2-8) als Indiz daflir gewertet werden, dass
spezifische Oberflachenwerte gemald Merkmal 1.5 von der Lehre der K17 umfasst
werden. Damit entnimmt der Fachmann der K17 zwar Zusammensetzungen mit den
Merkmalen 1.1, 1.2 und 1.5, jedoch finden sich in dem Dokument keine Hinweise
auf ein Verbundoxid mit einer spezifischen Oberflache von 10 bis 15 m?/g nach einer
Kalzinierung fur 6 Stunden bei 1150°C, welches zudem einen Schwefel-Gehalt von

weniger als 200 ppm in Form von Sulfat aufweist.

Wie zuvor erortert (vgl. Abs. llIl. 2. cc)), liefert die K13 dem Fachmann keine
Anregung fir ein Verbundoxid mit Eigenschaften gemaf den Merkmalen 1.3 und
1.4, sodass die Zusammenschau von K17 mit K13 die Zusammensetzung gemalf

Patentanspruch 1 nicht nahelegt.

3. Mit dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 haben auch die auf ihn
rickbezogenen Unterspriche 2 bis 10 und die den Gegenstand von
Patentanspruch 1 einbeziehenden, nebengeordneten Patentanspriiche 16 und 17

Bestand.
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Der Einwand der Klagerin, dass das katalytische System gemalf Patentanspruch 16
nicht mehr UUber die Eigenschaften der Zusammensetzung nach den
Patentansprichen 1 bis 10 verflige und daher sich jedwedes katalytische System
als neuheitsschadlich erweise, welches die Bestandteile gemal den Merkmalen 1.1
bis 1.3 umfasse, vermag nicht zu Uberzeugen. Denn die Eigenschaften des
katalytischen Systems werden durch die Zusammensetzung gemafR den
Patentanspriichen 1 bis 10 bestimmt, welche auch den Anforderungen nach den

Merkmalen 1.4 und 1.5' entsprechen muss.

Damit konnen die von der Klagerin in Bezug auf Patentanspruch 16 angefihrten
Entgegenhaltungen K7, K13, K21 und K22 die Neuheit des katalytischen Systems
nicht in Frage stellen, weil keines der Dokumente eine Zusammensetzung mit den

Merkmalen 1.4 und 1.5' offenbart, die Bestandteil eines katalytischen Systems ist.

V.

Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.
Dabei hat der Senat berlcksichtigt, dass der nach Hilfsantrag 2 als schutzfahig
verbleibende Patentgegenstand gegeniber demjenigen der erteilten Fassung so
weit eingeschrankt ist, dass die Rechtsstreitkosten gegeneinander aufzuheben

sind.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG
i. V. m. § 709 ZPO.
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V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach MalRgabe der
Verordnung uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBI. | S. 2130)
eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwaltin oder Patentanwaltin oder von einem in der
Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt
unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen
elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich
zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die
Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die
Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der
Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des

angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftich beim
Bundesgerichtshof, Herrenstrale 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als
elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes
(www.bundesgerichtshof.de/erv.html) Ubertragen werden. Die Berufungsfrist
beginnt mit der Zustellung des in vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens
aber mit dem Ablauf von funf Monaten nach der Verkindung. Die Frist ist nur

gewabhrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Schramm Schwarz Dr. Minzberg  Dr. Freudenreich Dr. Wagner
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