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betreffend das européische Patent 0 863 846
(DE 696 25 237)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 25. Oktober 2016 durch den Vorsitzenden
Richter Schramm, den Richter Katker, die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Minzberg,
den Richter Dipl.-Chem. Dr. Jager und die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Wagner

fur Recht erkannt:

Das europdaische Patent 0 863 846 wird mit Wirkung fir das
Hoheits-gebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch
teilweise fur nichtig erklart, dass Patentanspruch 1 entfallt
und die Ruckbeziehungen der Patentanspriiche 2 bis 11 auf

Patentanspruch 1 in Wegfall geraten.

Die Patentanspriichel?2 bis 20 bleiben in ihren Rickbeziigen
auf die Fassung der erteilten Patentanspriche 1 bis 11 be-

stehen.

Il.  Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

[ll.  Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klagerin drei

Viertel und die Beklagte ein Viertel.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 120 %
des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreck-

bar.



Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 28. Juni 1996 beim Européischen
Patentamt in franzdsischer Sprache angemeldeten und mit Wirkung fur die Bun-
desrepublik Deutschland erteilten Patents 0 863 846 (Streitpatent), das die Priori-
tat der franzdsischen Anmeldung FR 9507979 vom 3. Juli 1995 in Anspruch nimmt
und vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 696 25 237 ge-
fuhrt wird. Das Streitpatent, das beschrankt gemaf Hauptantrag und mit vier Hilfs-
antragen verteidigt wird, tragt die Bezeichnung ,Composition a base d'oxyde de
zirconium et d'oxyde de cérium, procédé de préparation et utilisation“ (,Zusam-
mensetzung auf der Basis von Zirkon und Ceroxid, Verfahren zu seiner Herstel-
lung und seine Verwendung®) und umfasst in seiner erteilten Fassung
20 Patentanspriche. Die nebengeordneten, auf eine Zusammensetzung gerich-
teten Patentanspriche 1 und 2 lauten in der erteilten Fassung in deutscher Spra-

che wie folgt:

,L. Zusammensetzung, die im Wesentlichen aus Zirkoniumoxid
und aus Ceroxid besteht, dadurch gekennzeichnet, dass diese
nach Kalzinierung fir 6 Stunden bei 1000°C eine spezifische
Oberflache tiber 25 m?/g besitzt und dass diese in Form einer rei-

nen festen Losung des Ceroxids in dem Zirkoniumoxid vorliegt.

2. Zusammensetzung auf der Basis von Zirkoniumoxid, welche
Ceroxid und wenigstens ein Dotierungselement umfasst, dadurch
gekennzeichnet, dass diese nach Kalzinierung fur 6 Stunden bei
1000°C eine spezifische Oberflache von wenigstens 25 m?/g be-
sitzt und dass diese in Form einer reinen festen Lésung des Cer-

oxids und des Dotierungsmittels in dem Zirkoniumoxid vorliegt.”

In der franzdsischen Verfahrenssprache hat der erteilte Patentanspruch 2 folgen-

den Wortlaut:



,2. Composition a base d'oxyde de zirconium comprenant de
I"'oxyde de cérium et au moins un élément dopant, caractérisée en
ce quapres calcination 6 heures a 1000°C, elle possede une
surface spécifique d’au moins 25 m?/g et elle se présente sous la
forme d’une solution solide pure de |'oxyde de cérium et du
dopant dans I"'oxyde de zirconium.*

Wegen des Wortlauts der weiteren Patentanspriche wird auf die Patentschrift
EP 0 863 846 verwiesen.
Das Streitpatent ist am 28. Juni 2016 erloschen.

Die Klagerin, die das Streitpatent im Umfang der Patentanspriche 1 bis 11 an-
greift, macht die Nichtigkeitsgrinde der mangelnden Patentfahigkeit und der man-
gelnden Ausfuhrbarkeit geltend. Sie stutzt ihr Vorbringen im Wesentlichen auf fol-

gende Dokumente:

NO EP 0 863 846 B1 (Streitpatent)

N1 DE 696 25 237 T2 (deutsche Version des Streitpatents)

K1 Standard ASTM D 3663-78, S. 1140 bis 1144

K2 S.J. Gregg und K.S.W. Sing, ,Adsorption, Surface Area and Porosity”,
1982, 2. Auflage, Academic Press, London, S. v bis xi und 1 bis 10

K3 G.H. Einarsdéttir et al.,, British Ceramic Proceedings, 1991, No. 47,
S.55-60

K4 EP 0605 274 Al

K4a  deutsche Ubersetzung der K4

Kdb AU 668 236

K5 EP 0611 192 Al

K5a  deutsche Ubersetzung von K5

K6 EP 0428 753 Al

K7 M. Hirano und H. Inada, Ceramics International, 1991, Vol. 17, S. 359
bis 365

K8 EP 0614 854 Al



K8a
K9

K10
K10a
K12

K14

K15

K17

K18

K19

K20

K21
Bla

deutsche Ubersetzung von K8

Testbericht von M. Rattenbury zur Nacharbeitung von Beispiel 4 der K8
vom 19. August 2013

FR 2 640 954 Al

deutsche Ubersetzung von K10

M. Ozawa und M. Kimura, J. of the Less-Common Metals, 1991, Vol. 171,
S. 195 bis 212

Experimenteller Bericht von Dr. C. Wang und Dr. L. P. Stubbs zur Nachar-
beitung der K3 vom 16. April 2013

Eidesstattliche Versicherung von Dr. Philip Llewellyn vom 17. Mai 2013
Schriftsatz der Nichtigkeitsklagerin als Verletzungsbeklagte im parallelen
Verletzungsklageverfahren vor dem LG Ddusseldorf (4b O 82/14) vom
26. Juni 2015

WO 89/08611 Al

Experimenteller Bericht von Szu Hwee Ng (weitere Nacharbeitung der K3)
vom 13. Juli 2016

DE 689 13 223 T2 (deutsche Ubersetzung der EP 0 337 809 B1)

US 4,678,770

S. Lowell und J.E. Shields, ,Powder Surface Area and Porosity“, 1984,
2. Auflage, Chapman and Hall, London, S. 44 bis 53

sowie die in der mundlichen Verhandlung vorgelegten Anlagen:
Anlage 1 V. Perrichon et al., Applied Catalysis A: General, 129, 1995, S. 69

bis 82

Anlage 2 Vergleich zwischen Verfahren gemaR Anlage K3 und dem Verfahren

nach Anspruch 15 des Streitpatents

Anlage 3 Vergleich zwischen Verfahren gemaf Anlage K6 und dem Verfahren

nach Anspruch 12 des Streitpatents

Anlage 4 EP 1729 883 B1
Anlage 5 Beschluss des Landgerichts Disseldorf zum Aktenzeichen 4b O 8/16

vom 3. Méarz 2016

Anlage 6 Zeichnung zu Einarsdottir Repeat Experiments — Reactor Profile



Die Klagerin begrtindet das fortbestehende Rechtsschutzinteresse an der Teilver-
nichtung des im Laufe des Nichtigkeitsverfahrens erloschenen Patents mit einer
von der Patentinhaberin im Jahr 2014 vor dem Landgericht Disseldorf erhobenen
Klage, mit der die Nichtigkeitsklagerin wegen Verletzung der Patentanspriiche 1

bis 11 des Streitpatents in Anspruch genommen wird.

Die Klagerin vertritt ferner die Auffassung, dass es sich bei der nach den erteilten
Patentansprtichen 1 und 2 erforderlichen Kalzinierung fir 6 Stunden bei 1000°C
nicht um ein verfahrenstechnisches Merkmal handele, das bei der Herstellung der
patentgemalen Zusammensetzungen einzuhalten sei, sondern vielmehr um eine
Testbedingung, unter der die patentgemallen Zusammensetzungen eine spezifi-
sche Oberflache von wenigstens 25 m?/g als inharente Eigenschaft aufwiesen.
Zudem seien die Merkmale der erteilten Patentanspriiche 1 und 2 betreffend die
spezifische Oberflache nach der Kalzinierung sowie die geforderte Einphasigkeit
der Zusammensetzung voneinander unabhangig. Demzufolge sei es nicht erfor-
derlich, dass die patentgemaflien Zusammensetzungen nach der Kalzinierung ein-

phasig vorlagen.

Des Weiteren sei der Gegenstand der angegriffenen Patentanspriiche nicht aus-
fuhrbar offenbart. Dies gelte einerseits fur das Verfahren zur Bestimmung der spe-
zifischen Oberflache der patentgeméalRen Zusammensetzungen. So kénne mit der
im Streitpatent in Bezug genommenen BET-Methode ausschliel3lich die spezifi-
sche Oberflache von Zusammensetzungen bestimmt werden, die Stickstoffad-
sorptionsisothermen vom Typ Il oder IV aufwiesen. Nicht alle beanspruchten
Cer/Zirkonium-Mischoxide besélRRen jedoch Isothermen dieses Typs. Andererseits
sei die patentgemal3e Lehre nicht Uber den gesamten beanspruchten Bereich
ausfuhrbar, da die erteilten Patentanspriiche 1 und 2 durch die Angabe der spezi-
fischen Oberflache von wenigstens 25 m?/g einen nach oben offenen Bereich
umfassten, wohingegen mit den Beispielen des Streitpatents nur die Bereitstellung
von Zusammensetzungen mit spezifischen Oberflachen im Bereich bis zu 51 m?/g

belegt werde.



Weiter macht die Klagerin geltend, dass die Gegenstande der angegriffenen Pa-
tentanspriche nicht neu seien. Hierzu fuhrt sie die Druckschrift K3 mit den ihrer
Auffassung nach ordnungsgeméafRen Nacharbeitungen K14 und K19, die Druck-
schriften K5/5a, K7, die Druckschrift K8/8a samt deren Nacharbeitung K9 sowie
die Druckschrift K20 an. Aus jeder der Druckschriften bzw. aus der Nacharbeitung
der darin offenbarten Verfahren ergédben sich zwangslaufig Produkte, die alle

Merkmale der patentgeschitzten Erzeugnisse aufwiesen.

Ferner mangele es den Gegenstdnden der angegriffenen Patentanspriiche 1
bis 11 an der erforderlichen erfinderischen Téatigkeit. Im Streitpatent wirden fir die
Herstellung der patentgemaflien Zusammensetzungen Ubliche Standardverfahren,
wie z.B. in der Druckschrift K3 beschrieben, verwendet, so dass nach den
Grundsatzen der BGH-Entscheidung ,Leflunomid® auch die mit diesen Verfahren
erhaltenen Zusammensetzungen nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhten.
Auch das im patentgemaRen Anspruch 2 geforderte Dotierungsmittel konne keine
erfinderische Tatigkeit begriinden, denn der Fachmann kénne sowohl der K4 als
auch der K5 entnehmen, dass die spezifische Oberflache von Mischoxiden aus
Cer und Zirkonium durch die Zugabe eines Dotierungsmittels erhdoht werden
konne. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 2 basiere daher nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit gegeniber K3 in Kombination mit K4 oder K5. Wei-
ter seien die Gegenstande der angegriffenen Patentanspriiche auch aus einer
Kombination der Druckschriften K6 mit K10 sowie K20 mit K21 nahegelegt.

Die von der Beklagten mit Schriftsatz vom 17. Oktober 2016 eingereichten Haupt-
und Hilfsantrage rugt die Klagerin als verspatet. Im Ubrigen seien sie mangels
Offenbarung unzulassig oder deren Gegenstande jedenfalls nicht patentfahig.

Die Klagerin beantragt,
das europdaische Patent 0 863 846 im Umfang der Anspriiche 1

bis 11 mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland fur nichtig zu erklaren.



Die Beklagte beantragt,

die Klage mit der MaRgabe abzuweisen, dass das Streitpatent im
angegriffenen Umfang die Fassung des Hauptantrags,

hilfsweise die Fassung eines der Hilfsantrdge 1 bis 4, samtliche
gemal Schriftsatz vom 17. Oktober 2016 erhalt,

und die nicht angegriffenen Patentanspriiche 12 bis 20 in ihren
Ruckbeziehungen auf das Streitpatent in der erteilten Fassung

bestehen bleiben.

Gemald Hauptantrag wird der erteilte Patentanspruch 1 gestrichen, so dass der
erteilte Patentanspruch 2 (nunmehr Patentanspruch 1) darin als einziger neben-
geordneter Erzeugnisanspruch verbleibt. Die Nummerierung und die Rickbezlge

der weiteren angegriffenen Patentanspruche werden entsprechend angepasst.

Patentanspruch 1 gemafl Hilfsantrag 1 entspricht Patentanspruch 1 gemaf
Hauptantrag, mit dem Unterschied, dass die darin genannte ,,... spezifische Ober-
flache von wenigstens 25 m?/g ...“ durch ,... eine spezifische Oberflache im Be-

reich von 25 m?/g bis 55 m?/g ...“ ersetzt wird.

Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 2 entspricht Patentanspruch 1 gemaf
Hauptantrag, mit dem Unterschied, dass folgendes Merkmal angefuigt wird:

.--- und erhaltlich ist durch Kalzinierung bei einer Temperatur zwischen 300 und
1000° C*.

Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 3 entspricht Patentanspruch 1 gemaf
Hauptantrag mit dem Unterschied, dass folgendes Merkmal angefluigt wird:

.--- und dass diese erhaltlich ist nach dem Verfahren gemalf3 einem der Anspri-
che 11 oder 14°.



Patentanspruch 1 gemaf} Hilfsantrag 4 entspricht Patentanspruch 1 gemaR Hilfs-
antrag 1 mit dem Unterschied, dass die Obergrenze fur die spezifische Oberflache

von ,55 m?/g* darin auf ,51 m%g"“ herabgesetzt wird.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin entgegen. Sie verweist auf folgen-

des Dokument:

Bl S. Lowell und J.E. Shields, ,Powder Surface Area and Porosity“, Kapitel 4,
,Langmuir and BET Theories”, 1991, S. 15 bis 29.

Nach Auffassung der Beklagten ist der erteilte Patentanspruch 2 dahingehend
auszulegen, dass die darin geforderte reine feste Losung ein Synonym fir die

Einphasigkeit der Lésung sei, die auch nach der Kalzinierung noch bestehe.

Im Gegensatz zur Auffassung der Klagerin seien die Gegenstande der angegriffe-
nen Patentanspriiche ferner ausfihrbar offenbart. Die im Streitpatent angegebene
BET-Methode sei universell einsetzbar und liefere daher auch bei anderen Materi-
alien als solchen mit Adsorptionsisothermen des Typs Il oder IV Ergebnisse,

die - worauf es entscheidend ankomme - reproduzierbar seien.

Die Erfindung sei auch Uber den gesamten beanspruchten Bereich ausfuhrbar of-
fenbart. Das Streitpatent enthalte mehrere Ausfiihrungsbeispiele, die die Herstell-
barkeit anspruchsgeméafer Produkte aufzeigten. Die von der Klagerin angefuhrte
BGH-Entscheidung ,Thermoplastische Zusammensetzung®“ mit ihrem Sonderfall
von zwei entgegenwirkenden, noch dazu physikalischen und nicht - wie

vorliegend - strukturellen Parametern sei nicht einschlagig.

Die Gegenstande der angegriffenen Patentanspriiche seien zudem neu. Die Neu-
heit kdnne durch die Druckschrift K3 nicht in Frage gestellt werden, die selbst an-
gebe, dass das Produkt nach einer Kalzinierung bei 1000° C fur 2 Stunden mehr

als eine Phase aufweise und zudem keine dotierten Ce/Zr-Mischoxide offenbare.
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Daran andere auch die in den Dokumenten K14 und K19 beschriebene Nachar-
beitung der in K3 offenbarten Lehre nichts.

Bei der Druckschrift K5 handele es sich ebenfalls nicht um neuheitsschadlichen
Stand der Technik, da darin weder dotierte Ce/Zr-Mischoxide offenbart seien, die
nach einer Kalzinierung fir 6 Stunden bei 1000° C eine spezifische Oberflache
von wenigstens 25 m?/g besaRen, noch lagen die darin beschriebenen Zusam-

mensetzungen in Form einer einphasigen festen Losung vor.

Auch die K7 sei nicht neuheitsschadlich, da darin fir Yttrium-dotierte Ce/Zr-

Mischoxide angegeben werde, dass diese Systeme 2-phasig aufgebaut seien.

Die K8 offenbare keine einphasigen Ce/Zr/Al-Systeme. Auch in der von der Klage-
rin vorgelegten Nacharbeitung des Beispiels 4 der K8 wurden die kristallinen Ei-
genschaften des Ce/Zr/Al-Systems nicht bestimmt. Daher stehe die K8 selbst in
Kombination mit der Nacharbeitung K9 den patentgemaflen Zusammensetzungen

nicht neuheitsschadlich entgegen.

Produkte in Form einer reinen festen Losung von Ceroxid und Dotierungsmittel in

Zirkoniumoxid offenbare auch die K20 nicht unmittelbar und eindeutig.

Die Gegenstdnde der angegriffenen Patentanspriche beruhten nach Ansicht der
Beklagten auch auf erfinderischer Tatigkeit. Zum einen stimme das Verfahren der
K3 nicht mit den im Streitpatent angegebenen Verfahren tberein. Zum anderen
konne auch eine Kombination der K3 mit K4 und/oder mit K10 die Erfindung nicht
nahelegen, zumal die letztgenannten Druckschriften vollig andere Systeme betra-
fen. Der ebenfalls ein abweichendes Herstellungsverfahren beschreibenden K6
sei kein Hinweis darauf zu entnehmen, dass das Vorliegen eines einphasigen
Systems in einem Ce/Zr-Mischoxid von Bedeutung sei, so dass sie die Erfindung
auch nicht in Kombination mit der reines Ceroxid betreffenden K10 nahelegen
kénne. Dies gelte ebenso fir die umgekehrte Kombination beider Druckschriften.
Auch die Druckschrift K20, die keine einphasigen Systeme beschreibe, liefere dem
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Fachmann keine Anregungen, die in Richtung der patentgemaf3en Losung weisen
wurden. Entsprechendes gelte fir eine Kombination der K20 mit der K21.

Entscheidungsgriinde

1. Die auf die Nichtigkeitsgrinde der mangelnden Ausfuihrbarkeit (Art. Il 8 6
Abs. 1 Nr. 2 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 b) EPU) sowie der mangelnden Pa-
tentfahigkeit (Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a) EPU) ge-
stitzte Klage ist zulassig. Insbesondere hat die Klagerin trotz inzwischen abge-
laufener Schutzdauer des Streitpatents ein Rechtsschutzbeddrfnis an der Nichtig-
erklarung, da sie aus dem angegriffenen Teil des Streitpatents auf Rechnungsle-
gung, Ruckruf und wegen Feststellung der Schadensersatzpflicht verklagt worden
ist (vgl. Klageschrift vom 31. Juli 2014, von der Klagerin im Parallelverfahren
3 Ni 5/15 vorgelegt als Anlage N4 i. V. m. K17 aus dem vorliegenden Verfahren).
Der Rechtsstreit ist derzeit ausgesetzt (vgl. in der miundlichen Verhandlung als
Anlage 5 vorgelegter Aussetzungsbeschluss des LG Dusseldorf vom
3. Mérz 2016) und damit noch anhangig. Somit besteht ein Rechtsschutzinteresse
an der Nichtigerklarung (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl.,, § 81, Rdn. 41 a), b)).

2. Soweit das Streitpatent im Wege der zulassigen Selbstbeschrankung nicht
mehr verteidigt wird, war es mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland ohne
Sachprifung fur nichtig zu erklaren (zur st. Rspr. im Nichtigkeitsverfahren vgl. z. B.
BGH GRUR 2007, 404, 405 — Carvedilol II; Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl.,
8 82 Rdn. 119 m. w. Nachw.; Schulte, PatG, 9. Aufl.,, 8 81 Rdn. 127). In der mit
Hauptantrag verteidigten Fassung hat das Streitpatent hingegen Bestand, so dass

die Klage in diesem Umfang abzuweisen war.
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1. Das Streitpatent betrifft im Umfang der angegriffenen Patentanspriche 1
bis 11 Zusammensetzungen mit einer groRen spezifischen Oberflache, die in

Form einer reinen festen Lésung von Ceroxid in Zirkoniumoxid vorliegen.

Im Streitpatent wird ausgefiuihrt, dass Ceroxid und Zirkoniumoxid zwei besonders
wichtige Bestandteile in den bei der Behandlung von Auspuffgasen verwendeten
,Drei-Wege-Katalysatoren“ sind. Um wirksam zu sein, miussen derartige Kataly-
satoren den Angaben im Streitpatent zur Folge aber selbst bei erhdhter Tempe-
ratur eine grol3e spezifische Oberflache aufweisen. Darliber hinaus ist es von Be-
deutung, dass die Katalysatoren in Form von gemischten Oxiden oder festen L6-
sungen verwendet werden. Das Streitpatent weist jedoch darauf hin, dass im
Stand der Technik bisher keine durch Cer stabilisierten Zirkoniumoxide bekannt
sind, die diese fur die Katalyse wichtigen Bedingungen erfillen (vgl. N1, S. 1 bis
S.2,1. Abs)).

2. Ausgehend davon liegt dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, ein
Mischoxid auf der Basis von Zirkoniumoxid bereitzustellen, in dem das Ceroxid in
fester Losung vorliegt und welches bei héheren Temperaturen eine grol3e spezifi-
sche Oberflache aufweist (vgl. N1, S. 2, zweiter und dritter Abs.).

3. Zustandiger Fachmann ist ein promovierter Chemiker mit speziellen
Kenntnissen auf dem Gebiet der Katalyse, der mit der Entwicklung von Abgaska-

talysatoren befasst ist.

4. Die Aufgabe wird durch die Zusammensetzung des Patentanspruchs 1 ge-

malrk Hauptantrag (erteilter Patentanspruch 2) mit folgenden Merkmalen geldst:

(1) Zusammensetzung auf der Basis von Zirkoniumoxid, die Ceroxid

(2) und wenigstens ein Dotierungselement umfasst,
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(3) die nach Kalzinierung fir 6 Stunden bei 1000°C eine spezifische
Oberflache von wenigstens 25 m?/g besitzt und
(4) in Form einer reinen festen Losung des Ceroxids und des

Dotierungsmittels in dem Zirkoniumoxid vorliegt.

1. Die angegriffenen Patentanspriiche haben im Umfang des Hauptantrags Be-
stand. Der mit Schriftsatz der Beklagten vom 17. Oktober 2016 eingereichte
Hauptantrag war nicht nach 8 83 Abs. 4 PatG als verspatet zurtickzuweisen. Mit
dem neuen Hauptantrag wird der erteilte Patentanspruch 1 gestrichen, so dass
der erteilte Patentanspruch 2 als einziger nebengeordneter Erzeugnisanspruch im
Hauptantrag verbleibt. Im Hinblick auf seine Nebenordnung war die Klagerin je-
doch gehalten, ihren Antrag auf teilweise Nichtigerklarung des Streitpatents von
Anfang an auch hinsichtlich des erteilten Patentanspruchs 2 zu begrinden. Dies
hat sie bereits in der Klageschrift, sowie in ihrem weiteren schriftsatzlichen Vor-
bringen getan (vgl. Klageschrift vom 16. Marz 2015, Rn. 53, 57, 59, 64, 65, 79, 84,
90, 104 jew. mit ausdriicklichen Bezugnahmen auf Patentanspruch 2). Auch in der
mindlichen Verhandlung hat sich die Klagerin ausfuhrlich zur Bestandsfahigkeit
der angegriffenen Patentanspriche nach der Fassung gemald Hauptantrag vom
17. Oktober 2016 gedulRert. Eine Vertagung des Termins zur mindlichen Ver-
handlung war damit nicht erforderlich, so dass die Voraussetzungen fir eine Zu-

rickweisung nach § 83 Abs. 4 PatG schon deshalb nicht vorliegen.

2. Nachdem die Patentanspriche 1 bis 10 gemafR Hauptantrag den erteilten,
mit der vorliegenden Nichtigkeitsklage angegriffenen Patentanspriichen 2 bis 11
im Wortlaut entsprechen, ist die Anspruchsfassung nach Hauptantrag aus forma-

len Griinden nicht zu beanstanden.

3. Vor der Beurteilung der Patentfahigkeit ist zundchst der Wortlaut des
Patentanspruchs 1 gemaf Hauptantrag auszulegen. Zum einen lasst der Wortlaut
des Patentanspruchs den Zweck der darin genannten Kalzinierung nicht zweifels-



-14 -

frei erkennen und zum anderen besteht zwischen den Verfahrensbeteiligten Unei-
nigkeit dartiber, ob die beanspruchten Zusammensetzungen auch nach der Kalzi-

nierung in Form einer reinen festen Lésung vorliegen.

Um den Sinngehalt des geltenden Patentanspruchs 1 ermitteln zu kdnnen, sind
dessen Merkmale hierfir funktionsorientiert auszulegen. Das heifl3t, dass Merk-
male und Begriffe des Patentanspruchs so zu deuten sind, wie dies angesichts der
ihnen nach dem offenbarten Erfindungsgedanken zugedachten technischen Funk-
tion angemessen ist (vgl. Schulte, PatG, 9. Auflage, 8 14 Rdn. 30). Von der Mal3-
geblichkeit der Patentanspriiche ausgehend wird der Fachmann einen Patentan-
spruch daher stets unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen aus-
legen (vgl. § 14 S. 2 PatG). Dabei wird er berlcksichtigen, dass die Patentanspru-
che und der sie erlauternde Beschreibungstext eine zusammengehdrige Einheit
bilden, die der Durchschnittsfachmann als sinnvolles Ganzes so zu interpretieren
sucht, dass sich Widerspriche nicht ergeben (vgl. Schulte, PatG, 9. Auflage, 8§ 14
Rdn. 11 und 20 m. w. H.).

3.1 Den erteilten Verfahrensansprichen 12 und 15 entnimmt der Fachmann,
dass bei der Herstellung der patentgemafRen Zusammensetzungen als letzter
Schritt eine Kalzinierung vorgesehen ist. Im Gegensatz dazu lehrt die Beschrei-
bung der Streitpatentschrift den Fachmann, dass das patentgemafe Herstellungs-
verfahren mit der Gewinnung des Niederschlags am Ende der Reifung beendet ist,
da der daran anschlieRende Schritt der Kalzinierung in der Beschreibung nur mehr
als optionaler Schritt beschrieben wird (vgl. N1, S. 10, erster vollstandiger Abs.,
erster Satz). Um diesen Widerspruch aufzukléaren, wird der Fachmann die Be-
schreibung der Streitpatentschrift eingehender studieren. Dabei erfahrt er, dass
das Streitpatent mit der finalen Kalzinierung eine Art Simulation derjenigen Bedin-
gungen beabsichtigt, denen die patentgeméflen Zusammensetzungen wahrend
ihrer praktischen Verwendung spéter ausgesetzt sind. Dies ist daraus ersichtlich,
dass das Streitpatent die Kalzinierung als eine Mdglichkeit erachtet, die es ge-
stattet, sowohl die Kristallinitat als auch die spezifischen Oberflachen der patent-

gemalen Zusammensetzungen vorab entwickeln bzw. einstellen zu kdnnen, um
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so eine nachtragliche Veranderung der Kristallstruktur bei den patentgemaf3en
Zusammensetzungen wahrend ihres spateren technischen Einsatzes vermeiden
zu konnen (vgl. N1, S. 10, erster vollstandiger Abs.). Auch bei der Angabe eines
fur die Kalzinierung geeigneten Temperaturbereichs orientiert sich das Streitpatent
an den Bedingungen, denen die patentgemalien Zusammensetzungen in der Pra-
xis ausgesetzt sind (vgl. N1, S. 10, dritter Abs.). Erganzend dazu entnimmt der
Fachmann den in der Beschreibung der Streitpatentschrift gezeigten Ausfih-
rungsbeispielen 1 bis 6, dass eine kurze Kalzinierungsdauer von 1 bis 2 Stunden
nicht den Praxisbedingungen entspricht, da die Kristallstruktur sowie die spezifi-
schen Oberflachen in den Ausfuhrungsbeispielen erst dann bestimmt werden,
wenn die Produkte 6 Stunden kalziniert wurden (vgl. N1, S. 13 bis 15, Bsp. 1 bis
6). Aus der Summe dieser Informationen ergibt sich fir den Fachmann somit, dass
es sich bei dem im Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag genannten Schritt der
Kalzinierung nicht um einen Herstellungsschritt, sondern um eine Art Test- oder

Préakonditionierungsschritt handelt.

3.2 Im Hinblick auf die Frage, ob die patentgeméaflen Zusammensetzungen
auch nach der Kalzinierung als reine feste Losung vorliegen, ist zunachst festzu-
stellen, dass der Patentanspruch 1 des Hauptantrags inhaltlich dem in franzdsi-
scher Sprache erteilten Patentanspruch 2 entspricht, so dass — anders als von der
Klagerin angenommen - nach wie vor die franzdsische Version des Patentan-
spruchs die maf3gebliche Fassung fir dessen Interpretation darstellt (vgl. Schulte,
9. Auflage, PatG, § 14 Rdn. 19). Der franzosische Wortlaut |asst erkennen, dass
die patentgemalRen Zusammensetzungen nach einer Kalzinierung bei 1000° C flr
6 Stunden nicht nur eine spezifische Oberflache von wenigstens 25 m?/g aufwei-
sen, sondern aulRerdem in Form einer reinen festen Lésung vorliegen. Dies ergibt
sich aus der Satzsemantik. Denn die beiden im kennzeichnenden Teil genannten
Personalpronomen ,elle“ konnen sich nur auf die im Oberbegriff genannte ,,com-
position“ beziehen, da der Patentanspruch ausschlie3lich deren Definition dient
und der Oberbegriff kein weiteres weibliches Substantiv enthalt. Einen entspre-
chenden Sinngehalt vermittelt im Ubrigen auch die englische Version dieses Pa-
tentanspruchs (vgl. NO, Sp. 12, Anspruch 2 und Sp. 15, Anspruch 2).
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Das Vorliegen der patentgemal3en Zusammensetzungen als reine feste Losung
nach der Kalzinierung ergibt sich Uberdies aus den Ausfuhrungsbeispielen der
Streitpatentschrift. So wird in allen sechs Beispielen erst im letzten Satz eines je-
den Beispiels auf die reine Feststofflésungs-Phase der erhaltenen Mischoxide hin-
gewiesen (vgl. N1, S. 13 bis 15, Bsp. 1 bis 6). Die Platzierung dieser Aussage am
Ende eines jeden Beispiels sowie die Tatsache, dass in den Beispielen nur eine
einzige Rontgenstrahlbeugungsanalyse vorgesehen ist, machen deutlich, dass die
Kristallstruktur der Zusammensetzungen nach Beendigung samtlicher, in den Bei-
spielen genannter verfahrenstechnischer MaRnahmen und damit erst nach der
Kalzinierung bei 1000° C fur 6 Stunden ermittelt werden. Hinzu kommt, dass — wie
bereits zuvor unter Gliederungspunkt I11.3.1 ausgefihrt — die abschlieBende 6-
stindige Kalzinierung dazu dient, die patentgemafRen Zusammensetzungen unter
realen Bedingungen zu testen bzw. sie auf diese einzustellen. Folglich sind fir den
Fachmann die kristallinen Eigenschaften der patentgeméfRen Ce/Zr-Mischoxide zu
diesem Zeitpunkt von besonderem Interesse, da nur sie Aufschluss dartiber geben
kénnen, ob sich die Zusammensetzungen des Streitpatents letztendlich als Kata-

lysatoren eignen oder nicht (vgl. N1, S. 2, zweiter und dritter Abs.).

Zu einer anderen Auslegung des geltenden Patentanspruchs 1 gibt auch die in der
Streitpatentschrift enthaltene Definition des Begriffs ,reine feste Losung“ keinen
Anlass. Denn die darin genannte Verknupfung der Rontgenstrahlbeugungsspek-
tren mit der Identifizierung der reinen festen Losung unterstreicht einmal mehr,
dass das Vorliegen der patentgemallen Zusammensetzungen in Form einer rei-
nen festen Losung nur auf diese Weise festgestellt werden kann, was unter Ein-
beziehung der Beispiele nach der Kalzinierung erfolgt (vgl. N1, S. 4, erster und
zweiter Abs.). Der Auffassung der Klagerin, dass die Einphasigkeit der patentge-
malen Zusammensetzungen unabhangig von der 6-stindigen Kalzinierung der
patentgeméalen Zusammensetzungen vorliegt, kann aus den genannten Griinden

somit nicht gefolgt werden.

Der Einwand der Klagerin, die im geltenden Patentanspruch 1 genannte Tempe-
ratur von 1000° C sei fur den Erhalt der festen Lésung nicht von Bedeutung, so
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dass eine Verknipfung der beiden Merkmale nicht erforderlich sei, vermag nicht
zu uberzeugen. Denn ergénzend zu den vorangegangenen Ausfihrungen ist da-
rauf hinzuweisen, dass die Lehre des Streitpatents auf der Kenntnis beruht, dass
es sich in der Katalyse als vorteilhaft erweist, wenn Ceroxid und Zirkoniumoxid im
Katalysator nicht in getrennter Form, sondern in Form eines echten Mischoxids
vorliegen (vgl. N1, S. 1, zweiter Abs. i. V. m. S. 2, erster Abs.). Daraus ergibt sich
auch aus rein technischer Sicht die Schlussfolgerung, dass die patentgeméafen
Zusammensetzungen nach der im Patentanspruch 1 gemafl Hauptantrag ge-
nannten Kalzinierung in Form einer reinen festen Losung vorliegen missen, da
der Fachmann mit der patentgemafien Lésung das Ziel verfolgt, ein Entmischen
der Bestandteile in den patentgemallen Zusammensetzungen grundsatzlich zu

vermeiden (vgl. N1, S. 1, vorletzter Abs.).

4. Die Erfindung ist so deutlich und vollstéandig offenbart, dass ein Fachmann
sie ausfiihren kann (Art. 83 EPU).

4.1 Das Streitpatent enthalt ausreichende Angaben darlber, wie der Fachmann
die spezifische Oberflache bestimmen kann.

Eine Erfindung ist ausfuhrbar, wenn ein Fachmann anhand der im Streitpatent
enthaltenen Angaben unter gleichzeitigem Einsatz seines Fachwissens in der
Lage ist, die offenbarte technische Lehre praktisch zu verwirklichen, wobei die Er-
findung nicht buchstabengetreu realisierbar sein muss, sondern es ausreicht, dass
der Fachmann anhand der Offenbarung das erfindungsgemalle Ziel in praktisch
ausreichendem Mal3e erreichen kann (vgl. Schulte, PatG, 9. Auflage, 8 34
Rdn. 338, 349, 350).

Mit der im Streitpatent genannten BET-Methode gibt das Streitpatent dem Fach-
mann ein etabliertes, in der Fachwelt bekanntes Verfahren zur Bestimmung der
spezifischen Oberflache von Katalysatoren an die Hand, welches hierfiir schon
viele Jahre vor dem flr das Streitpatent maf3geblichen Zeitpunkt als Standardver-
fahren verwendet wurde (vgl. K1). In der Druckschrift K1 findet sich zwar der Hin-
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weis, dass mit dieser Methode die spezifische Oberflache von Katalysatoren mit
einer Adsorptionsisotherme vom Typ Il oder IV bestimmt wird (vgl. K1, S. 1140,
linke Spalte, Punkt 1). Trotz dieses Hinweises hat der Fachmann allerdings keinen
Zweifel daran, dass mit dieser Methode auch die spezifischen Oberflachen von
Katalysatoren bestimmt werden kdnnen, die davon abweichend einem anderen
der sechs mdglichen Isothermentypen zuzuordnen sind (vgl. K2, S. 4, Fig. 1.1), da
ihm die BET-Methode als eine nahezu universell einsetzbare Methode bekannt ist
(vgl. B1, S. 25 bis 27, Punkt 4.6). Hiervon geht der Fachmann auch deshalb aus,
weil in der Fachwelt ohne Kenntnis des Isothermentyps zur Bestimmung der spe-
zifischen Oberflachen stets die BET-Methode angewendet wird (vgl. z. B. K4b,
S. 5, Z. 10 bis 14 oder K7, S. 360, re. Sp., Punkt 2.2, erster Satz). Wie der vorlie-
gend zitierte Stand der Technik belegt, andert daran selbst die Tatsache nichts,
dass der Fachwelt grundsatzlich noch andere Methoden zur Bestimmung der spe-
zifischen Oberflachen zur Verfigung stehen (vgl. Bla, S. 44, erster Abs.). Der
Einwand, mit dieser Methode kdnnten nur theoretische Werte fir die spezifischen
Oberflachen berechnet werden, nicht aber die realen Werte, &ndert an der breiten
Anwendung der BET-Methode nichts, da damit auf der Basis von standardisierten
theoretischen Werten reproduzierbare Daten ermittelt und so eine Grundlage ge-
schaffen wird, auf der die BET-spezifischen Oberflachen von Katalysatoren mitei-
nander verglichen werden kdnnen (vgl. K2, S. v, zweiter Abs., zweiter Satz). Mit
der BET-Methode beschreibt das Streitpatent daher ein in praktisch ausreichen-
dem Mal3e zuverlassiges Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Oberflache,
mit dem der Fachmann allein unter Einsatz seines Fachwissens selbst dann in der
Lage ist, die spezifischen Oberflachen der patentgemal3en Zusammensetzungen
zu ermitteln, wenn nicht alle Zusammensetzungen eine Adsorptionsisotherme vom
Typ Il oder IV aufweisen. Eine Berlcksichtigung der Stellungnahme im Dokument
K15 fuhrt aus den zuvor genannten Grinden daher zu keinem anderen Ergebnis
(vgl. K15, S. 17, erster Abs.).

4.2 Die Erfindung ist auch tUber den gesamten beanspruchten Bereich ausfihr-

bar offenbart.
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Zwar wird im Patentanspruch 1 gemall Hauptantrag mit dem Merkmal ,...die
....eine spezifische Oberflache von wenigstens 25 m?%/g besitzt* ein nach oben of-
fener Bereich beansprucht, der eine unbegrenzte und damit eine ins Unendliche
gehende spezifische Oberflache umfasst. Der Senat folgt der Klagerin grundsatz-
lich auch darin, dass das Streitpatent, welches in den Ausfihrungsbeispielen le-
diglich Oberflachenwerte von 29 bis 51 m?/g offenbart, keinen Weg aufzeigt, wie
solche unbegrenzten Werte erreicht werden kénnen. Die sich damit stellende
Frage, ob der Patentschutz jedenfalls ab einem Bereich, in dem sehr grol3e spezi-
fische Oberflachen nicht mehr plausibel erscheinen, unzuldssig verallgemeinert

worden ist, muss indes verneint werden.

Grundsatzlich ist es dem Anmelder unbenommen, den beanspruchten Schutz
nicht auf Ausfuhrungsformen zu beschranken, die in den urspriinglich eingereich-
ten Unterlagen ausdrucklich beschrieben werden, sondern gewisse Verallgemei-
nerungen vorzunehmen. Enthélt ein Patentanspruch eine verallgemeinernde For-
mulierung, kann dies allerdings dazu fuhren, dass sie auch Ausfiihrungsformen
umfasst, die in der Beschreibung nicht konkret angesprochen sind. Daraus folgt
jedoch nicht notwendiger Weise, dass die Erfindung insgesamt oder teilweise nicht
mehr so offenbart ist, dass der Fachmann sie ausfiihren kann. MalRgeblich sind
vielmehr die Umstdnde des Einzelfalls (BGH GRUR 2013, 1210,
Rn. 15 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren). Eine generalisierende Formulierung in
einem Patentanspruch verst6i3t jedoch dann gegen das Gebot deutlicher und voll-
standiger Offenbarung, wenn sie den durch das Patent geschitzten Bereich tber
die erfindungsgemale, dem Fachmann in der Beschreibung an die Hand gege-
bene Losung hinaus verallgemeinert (vgl. BGH a. a. O., Rn. 18; GRUR 2010, 414,
Rn. 23 — Thermoplastische Zusammensetzung; GRUR 2013, 272, Rn. 28 — Neu-
rale Vorlauferzellen 1l). Ob die Fassung eines Patentanspruchs, die eine
Verallgemeinerung enthalt, zulassig ist, richtet sich mithin im Einzelfall danach, ob
damit ein Schutz begehrt wird, der Uber dasjenige hinausgeht, was dem
Fachmann unter Berlcksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen

Ausfiuhrungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre erscheint,
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durch die das der Erfindung zugrunde liegende Problem gel6st wird (BGH,
a. a. O., Rn. 21 — Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren).

Vorliegend geht der Patentschutz unter Bericksichtigung der Grundsatze der
BGH-Entscheidung ,Thermoplastische Zusammensetzung® nicht Gber den vom
Streitpatent geleisteten Beitrag zum Stand der Technik hinaus. Der zuvor ge-
nannten Entscheidung lag der Fall zugrunde, dass ein einseitig offener Bereich
durch zwei einander entgegenwirkende Parameter definiert wurde, ohne dass die
sich aus dem Zusammenwirken der Parameter ergebenden Schranken offenbart
waren (BGH, a. a. O., Rn. 23). Mit dem in der dortigen Patentschrift offenbarten
Herstellungsverfahren konnten zudem nicht alle zu diesem Bereich gehdrenden
Kombinationen erzeugt werden. Im entschiedenen Fall wurde allenfalls die Még-
lichkeit gesehen, dass diese in der Zukunft, etwa auf Grund verbesserter Polyphe-
nylenether-Polyamid-Zusammensetzungen oder eines verbesserten Kompatibili-
sierungsverfahrens, erreicht werden kénnen. Es wurde daher festgestellt, dass
das Streitpatent keinen Weg aufzeige, wie der Fachmann die beanspruchten
Stoffe in die Hand bekommen konne (BGH, a. a. O., Rn. 22). Der Bundesgerichts-
hof hat es jedoch als fur die Ausfuhrbarkeit ausreichend angesehen, dass in den
Patentanspruch die Merkmale des (offenbarten) Herstellungsverfahrens aufge-
nommen worden sind. Hierdurch werde der durch das Patent gewahrte Schutz auf
solche Zusammensetzungen beschrankt, die der Fachmann in die Hand bekom-
men konne, indem er das Herstellungsverfahren anwende. Die ausfuhrbare Of-
fenbarung reiche damit so weit, wie sie sich aus dem Herstellungsverfahren er-
gebe (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 25).

Auch vorliegend enthalt der Patentanspruch 1 des Hauptantrags einen der offenen
Bereichsangabe ,von wenigstens 25 m?/g“ entgegenwirkenden Parameter. So
verlangt der Patentanspruch, dass die patentgemal3en Zusammensetzungen zu-
gleich in Form einer reinen festen Losung vorliegen. Dieser fur die patentgemalen
Zusammensetzungen geforderte kristalline Aufbau steht jedoch im Widerspruch zu
den grol3en spezifischen Oberflachen des geltenden Patentanspruchs 1, denn wie
das Streitpatent selbst angibt, ist eine reine feste Losung von Ceroxid in Zirkoni-
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umoxid mit einer grof3en spezifischen Oberflache nicht vereinbar (vgl. N1, S. 1,
dritter Abs. bis S. 2, erster Abs.). Hinzu kommt, dass — ahnlich wie bei der BGH-
Entscheidung ,Thermoplastische Zusammensetzung® — vorliegend durch die ent-
gegenwirkenden Parameter keine Schranken offenbart werden. Dies ist darauf zu-
ruckzufuhren, dass die morphologische Erscheinungsform der patentgemafien
Zusammensetzungen keinen Parameter darstellt, mit dessen Hilfe die spezifische
Oberflache reguliert bzw. begrenzt werden kann, sondern lediglich einen Para-
meter zur allgemeinen strukturellen Klassifizierung der patentgemaf3en Zusam-
mensetzungen. Demnach wirde eine wie auch immer festgelegte Hochstgrenze
fur die spezifische Oberflache im vorliegenden Fall den Schutz fur die erfinderi-
sche Leistung entweder unangemessen verkiirzen oder ihn ungerechtfertigt in den

Bereich des spekulativ Beanspruchten ausweiten.

Der Bundesgerichtshof hat es im Fall ,Thermoplastische Zusammensetzung® mit
Blick auf eben diese Problematik fir die Ausflhrbarkeit ausreichen lassen, dass
die beanspruchten Erzeugnisse durch die Angabe des Herstellungsverfahrens
charakterisiert werden. Damit reiche die ausfuhrbare Offenbarung so weit, wie sie
sich aus dem Herstellungsverfahren ergebe (vgl. BGH a. a. O., Rn. 25). In Wei-
terflhrung dieser Auslegung des gesetzlichen Erfordernisses der ausfihrbaren
Offenbarung hélt es der Senat daher fir sachgerecht, die erforderliche Begren-
zung des Schutzbereichs auch durch andere Merkmale als durch die Angabe des
Herstellungsverfahrens vornehmen zu kdnnen, sofern damit dem vom Bundesge-
richtshof betonten Erfordernis gentigt wird, dass der mdgliche Patentschutz durch

den Beitrag zum Stand der Technik begrenzt wird.

Vorliegend wird die erforderliche Begrenzung durch den im geltenden Patentan-
spruch 1 enthaltenen Kalzinierungsschritt gewéhrleistet. Dabei handelt es sich
zwar nicht, wie im Fall ,Thermoplastische Zusammensetzung“ gefordert, um einen
Herstellungsschritt, sondern vielmehr — wie bereits zuvor unter dem Gliederungs-
punkt I11.3.1 ausgefiihrt — um eine Art Kontroll- oder Prakonditionierungsschritt, der
unabhangig vom Herstellungsverfahren durchgefuhrt wird. Obwohl dieser Schritt
somit keinen Einfluss auf die Herstellung des Produktes hat, handelt es sich dabei
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aber dennoch um eine verfahrenstechnische Maflinahme, die — worauf es an-
kommt — eine betreffend die Grof3e der spezifischen Oberflache begrenzende Wir-
kung entfaltet. Denn durch die Kalzinierung, d.h. die thermische Behandlung der
patentgeméaflen Zusammensetzungen bei 1000° C fur 6 Stunden, kommt es in den
pordésen Zusammensetzungen des geltenden Patentanspruchs 1 zum teilweisen
Verschmelzen von Poren und damit zu einer Verringerung der Porenzahl, was
zwangslaufig zu einer Verkleinerung der spezifischen Oberflache fihrt. Im Streit-
patent selbst wird dieser Effekt dadurch beschrieben, dass die spezifische Ober-
flache des Produkts umso geringer ist, je héher die verwendete Kalzinierungstem-
peratur gewahlt wird (vgl. N1, S. 10, erster vollstandiger Abs., zweiter Satz). Die-
ser physikalische Zusammenhang zwischen der Temperatur und der Anzahl an
offenen Poren gewahrleistet somit eine Limitierung der GroéRe der spezifischen
Oberflache bei den patentgemaf3en Ce/Zr-Mischoxiden. Dass diese Limitierung
nicht bereits wahrend der Herstellung der patentgeméaflRen Zusammensetzungen
erfolgt, sondern erst in einem daran anschlie@enden Test- oder Prakonditionie-
rungsschritt oder sogar erst beim technischen Einsatz der patentgemafen Zu-
sammensetzungen, spielt dabei keine Rolle. Ausschlaggebend ist unter Beriick-
sichtigung der BGH-Entscheidung ,,Thermoplastische Zusammensetzung* lediglich
die Tatsache, dass die Zusammensetzungen der im Patentanspruch 1 nach
Hauptantrag genannten Kalzinierung unterzogen werden und danach eine tat-
sachlich ins Unendliche gehende spezifische Oberflache schon naturgesetzlich
nicht mehr mdglich ist. Vielmehr kann die beanspruchte spezifische Oberflache

dann nur so grol3 sein, wie es der Kalzinierungsschritt zulasst.

Folglich wird mit den patentgemaf3en Zusammensetzungen, die die Merkmale des
Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag aufweisen, einerseits den berechtigten Inte-
ressen der Patentinhaberin Rechnung getragen, die den Stand der Technik
dadurch bereichert, indem sie thermisch stabile Ce/Zr-Mischoxide mit einer gro-
Ben spezifischen Oberflache bereitstellt. Andererseits ist sichergestellt, dass der
Schutz nur fir solche Zusammensetzungen beansprucht wird, die sich unter Ein-
haltung des patentgemafien Kalzinierungsschritts im Hinblick auf deren spezifi-
sche Oberflachen auch praktisch realisieren lassen.
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5. Die Zusammensetzungen des Patentanspruchs 1 gemald Hauptantrag, die -
wie bereits zuvor unter Gliederungspunkt 111.3.1 festgestellt — aus Cer, Zirkonium
und einem weiteren Dotierungselement bestehen und nach einer Kalzinierung fur
6 Stunden bei 1000° C nicht nur eine spezifische Oberflache von wenigstens 25
m?/g aufweisen, sondern auch in Form einer reinen festen Lésung vorliegen, wer-

den durch den zitierten Stand der Technik nicht neuheitsschadlich getroffen.

5.1 Einarsdéttir et al. berichten in der K3 von einem mit Yttrium dotierten Zirkoni-
umoxid sowie unabhangig davon von einem mit 12 mol% Ceroxid dotierten Zirko-
niumoxid (vgl. K3, S. 55, zweiter Abs., vorletzter Satz und dritter Abs., S. 58, erster
Abs., letzter Satz und S. 59, Punkt 4.). Ein Zirkoniumoxid, welches neben Cer oder
Yttrium noch ein weiteres Element als Dotierungsmittel enthélt, wird in der K3 da-
gegen nicht erwahnt. Folglich offenbart die K3 keine Zusammensetzungen mit
dem patentgemafRen Merkmal (2). Daran andern auch die als Dokument K14 und
K19 vorgelegten Nacharbeitungen des in der K3 beschriebenen Experiments

nichts.

5.2 Im Dokument K5 bzw. dessen deutschsprachiger Version Ksa werden
Zusammensetzungen auf der Basis von Zirkonium und Cerium beschrieben, die
zusatzliche Dotierelemente enthalten (vgl. K5a, Anspriche 8 bis 10 und 14). Fer-
ner finden sich darin Angaben dazu, welche spezifischen Oberflachen die zuvor
genannten Zusammensetzungen nach ihrer Kalzinierung besitzen. In Bezug auf
die Kalzinierung sieht die K5a grundsatzlich Temperaturen von 700 bis 1000° C
vor (vgl. K5a, Anspriiche 11 und 12). Uber die Dauer der Kalzinierung geben in
der K5a die Beispiele Auskunft, in denen einheitlich eine Dauer von 6 Stunden
eingehalten wird (vgl. K5a, S. 5 bis 7, Bsp. 1 bis 11). Die Kombination von 1000° C
fur 6 Stunden wird in der K5a allerdings nur in Verbindung mit der Kalzinierung ei-
nes nicht weiter dotierten Ce/Zr-Mischoxids offenbart, welches eine spezifische
Oberflache von 15 m?/g aufweist (vgl. K5a, S. 5, re. Sp., vorletzter Abs.). Demzu-

folge ist der K5a das patentgeméafie Merkmal (3) nicht zu entnehmen.
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5.3 Die Druckschrift K7 beschreibt Zirkoniumoxide, die mit Yttrium und Cerium
dotiert sind und nach dem Sintern einphasig im tetragonalen Kristallgitter des Zir-
koniumoxids vorliegen (vgl. K7, S. 359, Abstract und S. 364, Punkt 4). Beim Sin-
tern handelt es sich ausweislich der Angaben in K7 um einen Alterungsschritt, der
vor der Kalzinierung durchgefiihrt wird und daher nicht mit dieser gleichgesetzt
werden kann (vgl. K7, S. 361, Tabellen 3 und 4 und S. 362, Tabelle 6). Die Auto-
ren der K7 belegen dies, indem sie davon berichten, dass sich die verschiedenen
thermischen Behandlungen unterschiedlich auf die kristalline Struktur der Ce/Zr-
Mischoxide auswirken. So weist das in K7 beispielhaft genannte 4Y4Ce-Zirko-ni-
umoxidpulver nach der Kalzinierung neben einer tetragonalen Phase noch einen
kleinen Anteil an einer monoklinen Phase auf und liegt damit — anders als das ge-
sinterte Pulver — in einer zweiphasigen Form vor (vgl. K7, S. 361/362, seitenuber-
greifender Abs. i. V. m. Fig. 4 und Tabelle 6). Hinzu kommt, dass das 4Y4Ce-
Zirko-niumoxidpulver in der K7 zwar u. a. bei 1000° C kalziniert wird und danach
eine spezifische Oberflache von 42 m?/g aufweist, sich in der Druckschrift aber
keine Angaben dazu finden, Uber welchen Zeitraum diese Kalzinierung durchge-
fuhrt wird (vgl. K7, S. 361, Tabelle 3). Somit offenbart die K7 weder die im patent-
gemalRen Merkmal (3) vorgesehene Kalzinierung bei 1000° C fir 6 Stunden, die
zu spezifischen Oberflachen von wenigstens 25 m?/g fiihrt, noch die Einphasigkeit,
die sich entsprechend dem patentgemalRen Merkmal (4) bei Ce/Zr-Mischoxiden
mit einem weiteren Dotierungsmittel unter diesen Bedingungen einstellt. Folglich

handelt es sich auch bei der K7 nicht um neuheitsschadlichen Stand der Technik.

5.4 Die K8 bzw. deren deutschsprachiges Pendant K8a offenbart im Beispiel 4
ein mit 15 Gew.-% Aluminiumoxid dotiertes Ce/Zr-Mischoxid, welches nach einer
Kalzinierung bei 900° C fiir 6 Stunden eine spezifische Oberflache von 39 m?/g
aufweist (vgl. K8a, S. 15, Z. 5 bis 14). Angaben dazu, welche spezifische Oberfla-
che das Ce/Zr/Al-Mischoxid nach einer Kalzinierung bei 1000° C fir 6 Stunden
besitzt, enthalt das Beispiel 4 nicht, obwohl die K8a grundsatzlich Temperaturen
zwischen 700 und 1000° C fur die Kalzinierung vorsieht (vgl. K8a, Anspriiche 18
und 19). Die Eigenschaften des patentgeméafRen Merkmals (3) lassen sich fir das
Cel/Zr/Al-Mischoxid des Beispiels 4 auch aus der allgemeinen Beschreibung der
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K8a nicht unmittelbar und eindeutig ableiten. In der Beschreibung wird zwar ange-
geben, dass die spezifischen Oberflachen der darin genannten Zusammensetzun-
gen u. a. bei mindestens 40 m?/g liegen, wenn diese auf 900° C erwarmt werden
(vgl. K8a, S. 10, Z. 28 bis 33). Diese allgemeine Vorgabe, die durch die im Bei-
spiel 4 genannte spezifische Oberflache von 39 m?%g im Wesentlichen bestatigt
wird, lasst allerdings keine Rickschlisse auf den Umfang zu, in dem sich die spe-
zifische Oberflache des Ce/Zr/Al-Mischoxids bei einer 6-stlindigen thermischen
Behandlung reduziert, bei der an Stelle von 900° C eine Temperatur von 1000° C
verwendet wird. Der Grund hierfir ist die Tatsache, dass der K8a keine Daten zu
entnehmen sind, die erkennen lassen, ob die spezifische Oberflache bei einer Er-
hoéhung der Kalzinierungstemperatur um 100° C von 900 auf 1000° C linear, stu-

fenweise oder sprunghaft abnimmt.

Auch das patentgemalRe Merkmal (4), betreffend eine reine feste Losung, kann
aus der Offenbarung der K8a nicht abgeleitet werden. In der K8a ist zwar wieder-
holt von einer festen Lésung die Rede (vgl. K8a, Anspruch 36 i. V. m. S. 2/3, sei-
tenubergreifender Abs. und S. 11, zweiter Abs.). Diese wird in der K8a aber nicht
expressis verbis als einphasig beschrieben. Die die Lehre der K8a erlauternden
Produkte der Beispiele 1 und 2 weisen nach ihrer Kalzinierung bei 900° C fir
6 Stunden vielmehr zwei deutlich unterscheidbare feste Losungsphasen auf (vgl.
K8a, S. 13, Z. 16 bis 22 und S. 14, Z. 20 bis 27). Die weiteren Beispiele 3 und 4
enthalten keine eigenen Angaben zur kristallinen Struktur der darin beschriebenen
Mischoxide. Nachdem diese jedoch Wiederholungen des Beispiels 1 darstellen,
kann auch in ihnen keine Offenbarung fur eine einphasige feste Losung gesehen
werden. Hierfur bietet selbst die in K8a enthaltene Erklarung fur die Zweiphasig-
keit der Systeme keine Grundlage, die mit einem erhtéhten Cergehalt begrindet
wird, da die hierfir verantwortliche Menge an Cer in K8a nicht definiert wird (vgl.
K8a, S. 11, Z. 15 bis 19). Somit kann nur dartber spekuliert werden, ob die Auf-
nahme von 15 Gew.-% Al,O3 im Beispiel 4 dazu fuhrt, dass dadurch der im Bei-
spiel 1 verwendete Anteil von 30% CeO, soweit reduziert wird, dass das Ce/Zr/Al-
Mischoxid des Beispiels 4 — anders als das Ce/Zr-Mischoxid des Beispiels 1 —
nicht in Form zweier fester Losungsphasen, sondern nunmehr einphasig und da-

mit als reine feste Losung im Sinne des patentgemalRen Merkmals (4) vorliegt.
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Dartber kann auch deshalb nur spekuliert werden, weil die im Beispiel 4 erfolgte
Aufnahme von 15 Gew-% Al,O3 nicht zwangslaufig dazu fihrt, dass sich die Sto-
chiometrie der Zusammensetzung des Beispiels 1 — von der das Beispiel 4 aus-
geht — von 70 Gew.-% ZrO, und 30 Gew.-% CeO, zu 70 Gew.-% ZrO, 15 Gew.-%
CeO, und 15 Gew.-% Al,O3 verschiebt. So geht die Klagerin selbst in ihrer als Do-
kument K9 vorgelegten Nacharbeitung des Beispiels 4 der K8a davon aus, dass
bei einem Anteil von 15 Gew.-% Al,O3; das Ce/Zr-Mischoxid aus 59,5 Gew.-%
ZrO, und 25,5% Gew.-CeO; besteht (vgl. K9, S. 2, Abs. ,Calculations of Composi-
tion by weight“). Dies bedeutet allerdings, dass sich der Cergehalt im Mischoxid
des Beispiels 4 gegenuber dem 2-phasigen Mischoxid des Beispiels 1 nur um
4,5 Gew.-% verringert. Ob eine derartige Verringerung des Cergehalts fur den Er-
halt eines einphasigen Ce/Zr/Al-Mischoxids ausreicht, geht aus der Offenbarung

der K8a jedoch nicht hervor.

Die Klagerin hat das Beispiel 4 der K8a daher — wie bereits zuvor angesprochen —
im Dokument K9 nachgearbeitet, da zur impliziten Offenbarung einer Druckschrift
auch dasjenige gehort, was sich fur den Fachmann bei der Nacharbeitung der da-
rin beschriebenen Lehre als ausfuhrbar ergibt (vgl. Schulte, PatG, 9. Auflage, 8§ 3
Rdn. 101 f.). Das nachgearbeitete Ce/Zr/Al-Mischoxid weist nach einer Kalzinie-
rung bei 900°C flur 6 Stunden, abhangig von der jeweils angewendeten Methode,
eine spezifische Oberflache von 36,74 bzw. 37,38 m?/g auf (vgl. K9, S. 3, Tabelle
,Results®, mittlere Sp.). Dieser Wert stimmt mit dem fur das Ce/Zr/Al-Mischoxid in
K8a gemessenen Wert von 39 m%/g zwar nicht véllig tiberein, kommt diesem aber
sehr nahe. Dieses Ergebnis kann somit als Beleg dafur gewertet werden, dass es
sich bei dem nachgearbeiteten Mischoxid um ein Ce/Zr/Al-Mischoxid entspre-
chend dem Beispiel 4 der K8a handelt (vgl. K8a, S. 15, Beispiel 4). Dariiber hin-
aus wird das nachgearbeitete Ce/Zr/Al-Mischoxid entsprechend dem patentgema-
Ren Merkmal (3) bei 1000° C fur 6 Stunden kalziniert und danach eine spezifische
Oberflache von 34,54 bzw. 35,38 m?/g ermittelt (vgl. K9, S. 3, Tabelle ,Results",
re. Sp.). Damit mag die Klagerin einen Beweis daflr erbracht haben, dass das
Cel/Zr/Al-Mischoxid des Beispiels 4 der K8a die patentgemaflen Merkmale (1) bis
(3) aufweist. Nachdem allerdings die kristallinen Eigenschaften des Ce/Zr/Al-
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Mischoxids nicht bestimmt werden, kann selbst unter Bertcksichtigung der Nach-
arbeitung K9 nicht festgestellt werden, ob die Druckschrift K8a im Beispiel 4 ein
Cel/zr/Al-Mischoxid offenbart, welches in Form einer reinen festen Losung vorliegt
und somit auch das patentgeméafRe Merkmal (4) erfullt. Folglich werden die Zu-
sammensetzungen des Patentanspruchs 1 gemafd Hauptantrag durch die Druck-
schrift K8a selbst unter Berticksichtigung der Nacharbeitung K9 nicht neuheits-

schéadlich getroffen.

5.5 Auch das Dokument K20 beschreibt kein dotiertes Ce/Zr-Mischoxid, welches

samtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 gemald Hauptantrag aufweist.

In der K20 werden fir die Abgasreinigung geeignete, thermisch stabile Katalysa-
torzusammensetzungen offenbart (vgl. K20, S. 4, dritter Abs.). Die katalytisch akti-
ven Zusammensetzungen der K20 bestehen u. a. aus Zirkoniumoxidteilchen, die
durch die Zugabe von Ceroxid und Yttriumoxid stabilisiert werden (vgl. K20,
S. 9/10, seitentbergreifender Abs. i. V. m. den Anspriichen 2 und 4). Zur Charak-
terisierung dieser Mischoxide werden neben anderen Eigenschaften auch deren
spezifische Oberflache und kristalline Struktur bestimmt. FUr das im Beispiel 16
(Probe 8) genannte Ce/Zr/Y-Mischoxid offenbart die K20 nach seiner Kalzinierung
bei 1000° C fiir 10 Stunden eine spezifische Oberflache von 23,1 m?g. In Bezug
auf die Kristallstruktur des Ce/Zr/Y-Mischoxids wird ausgefuhrt, dass dessen
Rontgenbeugungsdiagramm einen Hauptpeak aufweist, der fir ein im tetragona-
len Gitter kristallisiertes Zirkoniumoxid steht (vgl. K20, S. 28, letzter Abs. i. V. m.
Tabelle 8, Probe 8). Damit offenbart die K20 allerdings kein Ce/Zr/Y-Mischoxid,
welches nach einer 6-stiindigen Kalzinierung bei 1000° C in Form einer reinen
festen Losung vorliegt und eine spezifische Oberflache von wenigstens 25 m?/g

aufweist.

Ein mit einem weiteren Element dotiertes Ce/Zr-Mischoxid, das die patentgeméa-
Ren Merkmale (3) und (4) aufweist, entnimmt der Fachmann der Offenbarung der
K20 selbst unter Bertcksichtigung von Abwandlungen nicht, die sich ihm aus dem
Gesamtzusammenhang der Schrift bei aufmerksamer, weniger auf die Worte als

ihren erkennbaren Sinn achtenden Lektire ohne weiteres erschlief3en, so dass er
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sie in Gedanken gleich mitliest (vgl. Schulte, PatG, 9. Auflage, 8 3 Rdn. 93 und 94
und BGH GRUR 1995, 330, 2. Ls. — Elektrische Steckverbindung).

In Bezug auf das patentgeméafRe Merkmal (3) vertritt die Klagerin die Auffassung,
dass der Fachmann die in der K20 anhand der BET-Methode ermittelten Werte fir
die spezifische Oberflache aufgrund der Ungenauigkeit der Methode um einen
Faktor von etwa 10% — wie in der von der Klagerin wahrend der mindlichen Ver-
handlung als Anlage 1 vorgelegten Druckschrift festgestellt — korrigiere und daher
den Wert des Beispiels 16 (Probe 8) gedanklich von 23,1 auf ca. 25,41 m?/g er-
hohe (vgl. K20, S. 31, Tabelle 8, Probe 8, letzte Sp.). Dem kann nicht zugestimmt
werden. Aus der Offenbarung der K20 ist zum einen nicht ersichtlich, ob eine sol-
che Korrektur der darin angegebenen Werte fir die spezifische Oberflache nach-
traglich Gberhaupt erforderlich ist und zum anderen ist fir den Fachmann nicht er-
kennbar, ob der in K20 angegebene Wert nach oben oder nach unten zu korrigie-
ren ist. Aufgrund dessen liest der Fachmann eine spezifische Oberflache von
25,41 m?/g fur das Ce/Zr/Y-Mischoxid des Beispiels 16 (Probe 8) in der K20 nicht

mit.

Eine spezifische Oberflache in der GrélRenordnung des patentgemalRen Merk-
mals (3) ergibt sich aus dem Gesamtzusammenhang der Druckschrift K20 fir den
fachkundigen Leser selbst dann nicht unmittelbar und eindeutig, wenn dieser aus
den darin gezeigten Angaben fir ihn selbstverstandliche Riickschlisse zieht. Der
fachkundige Leser geht aufgrund seiner Fachkenntnis zwar davon aus, dass sich
die im Beispiel 8 fur ein Ce/Zr-Mischoxid bei einer Kalzinierungstemperatur von
900° C ermittelte spezifische Oberflache von 42 m?/g bei einer Erhdhung der Kal-
zinierungstemperatur verringert. Zugleich entnimmt er der Druckschrift K20, dass
CelZr-Mischoxide mit Yttrium als Dotierungsmittel wirkungsvoll stabilisiert werden
(vgl. K20, S.9/10, seitenubergreifender Abs.). Bei einer Betrachtung des Ge-
samtinhalts der K20 wird er daher erkennen, dass sich die spezifische Oberflache
eines bei 1000° C kalzinierten Ce/Zr/Y-Mischoxids gegeniber einem bei 900°C
kalzinierten Ce/Zr-Mischoxids ohne Dotierungsmittel um ca. 50% reduziert, da das
Cel/Zr/Y-Mischoxid des Beispiels 16 mit 23,1 m%g gegeniber dem Ce/Zr-
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Mischoxid des Beispiels 8 mit 42 m?/g eine um ca. 50% verringerte spezifische
Oberflache aufweist.

Aber selbst unter Einbeziehung dieser Erkenntnis muss der Fachmann die Offen-
barung der K20 durch sein Fachwissen erganzen, um das patentgemafie Merk-
mal (3) darin mitlesen zu kdnnen. Denn hierfir muss der Fachmann aus zahlrei-
chen, gleichrangigen Beispielen zuerst gezielt die Beispiele 8 und 16 auswahlen.
Danach muss er die in den Beispielen 8 und 16 ermittelten Ergebnisse verallge-
meinern, den fur das Ce/Zr/Y-Mischoxid im Beispiel 16 als absolut ermittelten Wert
von 23,1 m?/g auf 25 m?/g anheben und diesen zugleich als Untergrenze fiir einen
nach oben offenen Bereich definieren. Hinzu kommt, dass die K20 ausschlieflich
Kalzinierungen bei 1000° C bzw. 900° C beschreibt, die sich in jedem Fall Gber ei-
nen Zeitraum von 10 Stunden erstrecken (vgl. K20, S. 20, erster Abs. und S. 31,
Tabelle 8). Eine Verkirzung der Kalzinierungsdauer bei diesen Kalzinierungstem-
peraturen wird in der K20 weder angedeutet, noch expressis verbis angesprochen,
so dass der Fachmann eine 6-stiindige Kalzinierungsdauer in der Offenbarung der
K20 ebenfalls durch sein allgemeines Fachwissen ergdnzen muss. In Anbetracht
dessen scheidet auch die Druckschrift K20 als neuheitsschadlicher Stand der
Technik aus (vgl. BGH GRUR 2009, 382, 1. und 2. Ls. i. V. m. Rn. 25, 26 und 28 —

Olanzapin).

6. Die Zusammensetzungen des Patentanspruchs 1 gemald Hauptantrag beru-

hen zudem auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Ausgehend von der K3 sind dem Fachmann keramische Pulver aus Zirkoniumoxid
mit 12 mol% Cer bekannt, die eine grol3e spezifische Oberflache und nach dem
Sintern eine hohe Dichte aufweisen (vgl. K3, S. 55, Titel i. V. m. Abstract). Ein sol-
ches Ce/Zr-Mischoxid, wie es im experimentellen Teil der K3 von den Autoren an-
hand einer konkreten Ausfihrungsform beschrieben wird, besitzt nach seiner Kal-
zinierung bei 1000° C fiir 2 Stunden eine spezifische Oberflache von 34 m?/g (vgl.
K3, S. 57, erster Abs. i. V. m. Tabelle 1). Diese Information wird der Fachmann mit
Interesse zur Kenntnis nehmen. Uber die Kristallstruktur des Ce/Zr-Mischoxids
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erfahrt er in der K3 jedoch, dass diese nach der Kalzinierung zu 27% aus einer
monoklinen und zu 73% aus einer tetragonalen Kristallphase besteht (vgl. K3,
S. 57, erster Abs.). In der K3 wird die 2-phasige Kristallstruktur insofern positiv
bewertet, als die monokline Phase in dem genannten keramischen Pulver nach
dem Sintern weniger als 3% der Kristallstruktur ausmacht (vgl. K3, S. 59, Ab-
schnitt 4., Punkte (i) und (v)). Der Fachmann, der auf der Suche nach einem fir
die Katalyse geeigneten Ce/Zr-Mischoxid ist, wird das keramische Pulver der K3
aufgrund seiner 2-phasigen Kristallstruktur jedoch als nachteilig erachten, da er
die Entmischung von Zusammensetzungen bei der katalytischen Nachverbren-
nung zu vermeiden sucht (vgl. N1, S. 1, dritter Abs. bis S. 2, erster Abs.). Somit
wird der Fachmann weiteren Stand der Technik zu Rate ziehen und die K3 folglich
in Kombination mit einem oder mehreren der Dokumente K4/K4a, K5/K5a, K7,
K8/K8a und/oder K20 betrachten.

Hierdurch wird der Fachmann auf katalytisch aktive Ce/Zr-Mischoxide aufmerk-
sam, die durch die Aufnahme eines Dotier- oder Dopingelements stabilisiert sind.
So sieht jede der zuvor genannten Druckschriften den Einsatz eines solchen zu-
satzlichen Elements vor oder weist sogar explizit darauf hin, dass Dotierungsele-
mente, wie Yttrium, Lanthan und/oder Calcium, bei Ce/Zr-Mischoxiden eine signi-
fikante thermische Stabilisierung deren spezifischer Oberflache bewirken (vgl.
K4a, S. 2, li. Sp., erster Abs. i. V. m. Anspruch 12; K5a, Anspriiche 8 und 9; K7,
S. 359, Abstract; K8a, S. 6, letzter Abs. bis S. 7, zweiter Abs.; K20, S. 9/10, sei-
tentbergreifender Abs. i. V. m. Anspriichen 2 und 4). Bis auf die Druckschrift K7
sind aulBerdem samtliche der genannten Druckschriften mit Ce/Zr-Mischoxiden
befasst, die als Katalysatoren bei der Nachverbrennung in Kraftfahrzeugen vorge-
sehen sind, weshalb der Fachmann den darin enthaltenen Informationen beson-
dere Beachtung schenken wird (vgl. K4a, Abstract, letzter Satz; K5a, Anspruch 18;
K8a, Abstract, letzter Abs.; K20, Titel i. V. m. Anspruch 1). Folglich liegt die Bereit-
stellung von Ce/Zr-Mischoxiden mit den patentgemaf3en Merkmalen (1) und (2) im

Blickfeld des Fachmanns.
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Unbestritten ist ferner, dass die prinzipielle Bestimmung der spezifischen Oberfla-
che bei Ce/Zr-Mischoxiden nach deren Kalzinierung dem allgemeinen Kénnen und
Wissen des Fachmanns zuzurechnen ist und diese in den einschlagigen Fachkrei-
sen als bedeutsamer Parameter erachtet wird. Dabei besteht im genannten Stand
der Technik Einigkeit dariber, dass eine Kalzinierung u. a. bei einer Temperatur
von 1000° C durchgefiihrt werden kann (vgl. K4a, Anspruch 24; K5a, Anspri-
che 11 und 12; K7, S. 361, Tabelle 3; K8a, Anspriiche 18 und 19; K20, S. 31, Ta-
belle 8). Hinsichtlich der Dauer der Kalzinierung gehen die Meinungen in den ge-
nannten Dokumenten zwar auseinander, aber in drei der funf genannten Doku-
mente wird eine Kalzinierungsdauer von 6 Stunden als wesentlich erachtet, so
dass Kalzinierungsbedingungen, wie sie im patentgemafRen Merkmal (3) vorgese-
hen sind, ebenfalls im Blickfeld des Fachmanns liegen (vgl. K4a, Bsp. 1 bis 5;
K5a, Bsp. 1 bis 7, 9 und 10; K8a, Bsp. 1 bis 4). Konkrete Anhaltspunkte dafur, wie
grol3 die spezifische Oberflache eines dotierten Ce/Zr-Mischoxids nach einer sol-
cher Kalzinierung in jedem Fall sein sollte, findet der Fachmann im Stand der
Technik zwar nicht, da die Ce/Zr-Mischoxide in den verschiedenen Beispielen der
zitierten Dokumente nach einer Kalzinierung bei 900 oder 1000° C spezifische
Oberflachen in einem Bereich von 18 bis 71 m%g aufweisen (vgl. K4a, Bsp. 2 und
4; K5a, Bsp. 3 bis 7und 9; K7, S. 361, Tabelle 3; K8a, Bsp. 4; K20, S. 31, Tabelle
8). Einen unteren Grenzwert, wie im Merkmal (3) fir die spezifische Oberflache
der patentgemafien Ce/Zr-Mischoxide definiert, kann der Fachmann unter Berlck-
sichtigung des genannten Standes der Technik jedoch anhand von Routineversu-

chen und daher ohne erfinderisches Zutun ermitteln.

Um zu den Zusammensetzungen des Patentanspruchs 1 gemald Hauptantrag auf
naheliegende Art und Weise zu gelangen, bendétigt der Fachmann dariiber hinaus
jedoch eine Veranlassung dafir, bei der Bereitstellung von dotierten Ce/Zr-
Mischoxiden darauf zu achten, dass diese nach der Kalzinierung in Form einer
reinen festen Lésung des Ceroxids und Dotierungsmittels in dem Zirkoniumoxid
vorliegen. Anregungen hierfur erhalt der Fachmann aber weder aus der Druck-

schrift K4/K4a noch aus einer anderen der zuvor genannten Druckschriften:
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Die K4a weist den Fachmann zwar darauf hin, dass es bei fur katalytische Zwecke
geeigneten Ce/Zr/Y-Mischoxiden von Vorteil ist, wenn diese in Form einer echten
festen Losung und damit in Form einer monophasigen festen Lésung vorliegen
(vgl. Kda, S. 3, re. Sp., zweiter und sechster Abs. i. V. m. Anspruch 11 sowie
Bsp. 2 und 4 i. V. m. Fig. 3 und 4). Diese Angaben beziehen sich in der K4a aller-
dings nicht auf ein System, bei dem das Ceroxid und das Dotierungsmittel im
Kristallgitter des Zirkoniumoxids vorliegen, sondern vielmehr auf eine feste L6-
sung, bei der das Zirkoniumoxid sowie das Dotierungsmittel im kubischen Kristall-
gitter des Ceroxids vorliegen. Damit betrifft die K4a jedoch ein vollig anderes
Kristallsystem, als es im patentgeméfRen Merkmal (4) beschrieben wird. Nachdem
der Fachmann aufgrund seiner allgemeinen Fachkenntnis die fir das oben ge-
nannte Cer-Kristallsystem ermittelten Daten nicht auf das davon abweichende
Kristallsystem Ubertragt, kann die K4a folglich auch keine Anregungen fur das
patentgeméalRe Merkmal (4) liefern (vgl. K4a, S. 3, re. Sp., zweiter Abs. letzter
Satz).

Die Lehre der K5a sieht den Einbau des Cers und gegebenenfalls eines Dotier-
elements in das Kristallgitter des Zirkoniumoxids vor und geht damit von einem
System aus, wie es auch im patentgemaflRen Merkmal (4) vorgesehen ist. Zudem
verfolgt die K5a das Ziel, dieses System als eine vollstandige und somit echte
feste Losung zu erhalten (vgl. K5a, S. 5, li. Sp., zweiter Abs.). Die Produkte in den
Beispielen der K5a weisen jedoch zwei Phasen einer festen Losung auf (vgl. K5a,
insbesondere Bsp. 3 und 7). Daraus wird fir den Fachmann ersichtlich, dass die
Jreine feste Losung® in der K5a keine monophasige feste Losung ist, zumal in der
K5a Uber die Réntgenbeugungsspektren der darin beschriebenen Zusammenset-
zungen ausgesagt wird, dass diese eine deutlich identifizierbare Hauptphase er-
kennen lassen, was jedoch auf das Vorliegen mindestens einer Nebenphase hin-
deutet, die in den Beispielen 1, 3 und 7 auch expressis verbis angesprochen wird
(vgl. Kba, S. 5, li. Sp., zweiter Abs., zweiter Satz i. V. m. S. 5/6, Bsp. 1, 3 und 7).
Obwohl in der K5a darauf hingewiesen wird, dass nur bei hohen Cergehalten das
Vorliegen einer weiteren Phase wahrscheinlich ist, bietet die KSa dem Fachmann
dennoch keine Veranlassung dafiir, monophasigen Zusammensetzung Beachtung
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zu schenken, da die 2-phasigen Strukturen in der K5a in keiner Weise als nachtei-
lig beschrieben werden. Auch das Einhalten bestimmter Grenzwerte beim Cerge-
halt der Mischoxide lehrt die K5a nicht. Somit liefert auch diese Druckschrift kei-

nen Hinweis auf das patentgemalf3e Merkmal (4).

Die keramischen Ce/Zr/Y-Mischoxide der K7 weisen lediglich nach dem Sintern
eine einzige tetragonale Phase auf, wohingegen die kalzinierten Mischoxide eine
2-phasige Struktur aus einer tetragonalen und einer monoklinen Phase des Zirko-
niumoxids besitzen. Einen Nachteil sehen die Autoren der K7 in der 2-phasigen
Kristallstruktur der darin beschriebenen kalzinierten Ce/Zr/Y-Mischoxide allerdings
nicht, so dass der Fachmann in dieser Druckschrift keinen Hinweis findet, der das
patentgemafle Merkmal (4) nahelegen wirde (vgl. K7, S. 361, re. Sp., Text unter-
halb von Tabelle 4i. V. m. S. 363, li. Sp.).

Das erklarte Ziel der K8a ist es, Ce/Zr-Mischoxide als vollstandig feste Losungen
zur Verfigung zu stellen. Nach der Kalzinierung weisen aber auch in der K8a die
CelZr-Mischoxide nur im Wesentlichen Phasen fester Losungen auf (vgl. K8a,
S. 3, Z. 27 bis 30). Ahnlich wie in der K5a wird auch in der K8a ein erhohter Cer-
gehalt als Grund dafir angegeben, dass Ce/Zr-Mischoxide nicht als einphasige
feste Losungen erhalten werden (vgl. K8a, S. 11, Z. 15 bis 19). Angaben dazu
welcher Cergehalt hierfiir verantwortlich ist oder wie der Erhalt zweiphasiger Kris-
tallstrukturen zu vermeiden ist, enthélt die K8a aber nicht. In den die Erfindung der
K8a erlauternden Beispielen werden sogar ausdriicklich Ce/Zr-Mischoxide be-
schrieben, die zwei verschiedene Phasen einer festen Losung aufweisen (vgl.
K8a, S. 12 bis 15, Bsp. 1 und 2). In Kenntnis dessen wird der Fachmann ebenfalls
keine Notwendigkeit dafur sehen, dotierte Ce/Zr-Mischoxide in Form einer einpha-

sigen festen Losung bereitzustellen.

Auch die K20 liefert keine Anhaltspunkte, die das patentgeméafRe Merkmal (4) in
den Fokus des Fachmanns ricken. Der Klagerin ist zwar dahingehend zuzustim-
men, dass die kristalline Struktur der in der Tabelle 8 als Proben 7 bis 11 aufge-
listeten, dotierten Ce/Zr-Mischoxide als tetragonales Kristallgitter des Zirkonium-
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dioxids beschrieben wird (vgl. K20, S. 31, Tabelle 8, dritte Sp. von links). Die
hierfiir relevante Spalte der Tabelle 8 tragt allerdings die Uberschrift ,,...kristalline
Struktur des Hauptpeaks des Rontgenbeugungsdiagramms®. Dies macht fur den
Fachmann deutlich, dass die Rontgenbeugungsdiagramme dieser Proben zusatz-
lich zum Hauptpeak noch wenigstens einen Nebenpeak aufweisen, was nichts an-
deres bedeutet, als dass die dotierten Proben 7 bis 11 nicht in einer einzigen kris-
tallinen Phase vorliegen, sondern als zwei- oder -mehrphasige Systeme. Hiervon
geht auch der Patentanspruch 4 in K20 aus, der im ersten Teil noch von einem
Peak fur das tetragonale Kristallgitter des Zirkoniumoxids ohne Peak des Ceroxids
spricht, im Folgenden aber dennoch nicht von einer einphasigen, monophasigen
oder einer reinen festen Lésung ausgeht, sondern nur von einer ,im Wesentlichen®
festen Losung des Zirkoniumoxids. In Ubereinstimmung damit sind auRer in der
Figur 1, die allerdings das Réntgenbeugungsdiagramm des nicht dotierten Ce/Zr-
Mischoxids gemal3 Beispiel 8 zeigt, in der K20 keine Rontgenbeugungsdiagramme
mit einer Hauptphase ohne stérende Nebenphase zu finden (vgl. K20, S. 20, ers-
ter Abs. i. V. m. Figuren 1 bis 4). Die Angaben zur kristallinen Struktur der in K20
beschriebenen Ce/Zr-Mischoxide legen die im patentgemalien Merkmal (4) ent-
haltene Lehre, die besagt, dass dotierte Ce/Zr-Mischoxide unter den Bedingungen
des patentgemaflRen Merkmals (3) als einphasige feste Ldosung vorliegen, somit
ebenfalls nicht nahe. Die technischen Informationen der K20 weisen den fachkun-
digen Leser allenfalls darauf hin, dass nicht dotierte Ce/Zr-Mischoxide unter den
Bedingungen des Beispiels 8 in Form einer reinen festen Losung erhalten werden
kénnen, wahrend die Kristallstruktur der tbrigen Ce/Zr-Mischoxide zwar vom tet-
ragonalen Kristallgitter des ZrO, dominiert wird, diese aber noch mindestens eine
weitere kristalline Phase aufweist (vgl. K20, S. 21/22, Vergleichsbeispiele 9 bis 11
i. V. m. Fig. 2 bis 4).

Die Klagerin vertritt dagegen die Auffassung, dass der Fachmann ohne erfinderi-
sches Zutun zu den Zusammensetzungen des Patentanspruchs 1 gemaR Haupt-
antrag gelange, da er in Kenntnis der in K20 angegebenen Tabelle 8 lediglich die
Menge des Dotierungsmittels reduzieren misse, um ein dotiertes Ce/Zr-Mischoxid
zu erhalten, welches — wie das undotierte Ce/Zr-Mischoxid im Beispiel 8 der K20 —
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in Form einer monophasigen festen Losung vorliege. Zudem kénne die Einhaltung
einer Dauer von 6 Stunden bei der Kalzinierung keine erfinderische Tatigkeit be-
grinden, da diese fur den Fachmann in Kenntnis des Standes der Technik ohne-
hin auf der Hand lage. Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Denn
ausgehend von K20 besteht — erganzend zu den bereits zuvor genannten Grin-
den — fur den Fachmann weder eine Veranlassung dazu, den Gehalt des Dotie-
rungsmittels Gber das in der K20 genannte Mal3 hinaus zu verandern, noch wird in
der K20 das Vorliegen von Haupt- und Nebenpeaks in den Réntgenbeugungsdia-
grammen als problematisch angesehen und daher auch die Einphasigkeit der
festen Losung nicht thematisiert.

Die Klagerin wendet ferner ein, dass das Streitpatent mit den in den Patentan-
sprichen 12 und 15 angegebenen Verfahren Ubliche Standardverfahren zur Her-
stellung der patentgemaflen Zusammensetzungen verwende, was die von ihr in
der mundlichen Verhandlung als Anlagen 2 und 3 Uberreichten Vergleiche der aus
der Druckschrift K3 bzw. den Druckschriften K6 und K10/K10a bekannten Verfah-
ren mit den patentgemalf3en Verfahren belegten. Die entsprechenden Abwandlun-
gen der patentgemal3en Verfahren seien fur den Fachmann aus der Sicht der Kla-
gerin somit naheliegend und nach der BGH-Entscheidung ,Leflunomid“ demzu-
folge auch die mit den patentgeméfRen Verfahren erhaltenen Produkte. Diese Ar-
gumentation greift ebenfalls nicht durch. Im entschiedenen Fall wurde festgestellt,
dass eine Arzneimittelzubereitung mit zwei Wirkstoffen als naheliegend zu erach-
ten sei, wenn sich diese bei Befolgung einer durch den Stand der Technik nahe-
gelegten Verfahrensanweisung zur Herstellung des Monopraparates ergebe, da
das Monopraparat wahrend der Lagerungszeit durch eine chemische Reaktion
zwangslaufig in die Wirkstoffkombination umgewandelt werde (vgl. BGH
GRUR 2012, 1130, Ls. i. V. m. Rn. 29 — Leflunomid). Die Zwangslaufigkeit, mit der
die Wirkstoffkombination im entschiedenen Fall durch Anwendung eines nahelie-
genden Verfahrens erhalten wird, ist vorliegend jedoch nicht gegeben und die

BGH-Entscheidung ,Leflunomid“ daher auch nicht einschlagig.
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Aber selbst deren Berlcksichtigung wirde zu keiner anderen Beurteilung der
Sachlage fuhren. Die in den erteilten Patentansprichen 12 und 15 des Streitpa-
tents allgemein formulierte Herstellung der patentgemafl3en Zusammensetzungen
mag dem Fachmann in ihren Grundschritten aus dem Stand der Technik bekannt
sein. So ist der Klagerin darin zuzustimmen, dass das Prinzip der patentgemalien
Herstellungsverfahren z. B. in Kenntnis der K10a fur den Fachmann auf der Hand
liegt, wobei es aul3er Frage steht, dass es sich bei der K10a um eine vom ein-
schlagig tatigen Fachmann beachtete Druckschrift handelt (vgl. K10a, Anspri-
che 13 bis 39). Nachdem mit dem Verfahren der K10a allerdings reines Ceroxid
und damit ein Einkomponentensystem hergestellt wird, findet der Fachmann in ihr
keine Hinweise dafiur, dass die Einphasigkeit auch bei Mehrkomponentensyste-
men von Bedeutung ist. Anregungen, die in Richtung des patentgemalien Merk-
mals (4) weisen, entnimmt der Fachmann der K10a auch unter Einbeziehung der
Lehre der K6 nicht, die mit der Bereitstellung von Ce/Zr-Mischoxiden befasst ist
(val. K6, S. 5, Referenzbeispiel 1). Denn die K6 rlickt allenfalls die Bereitstellung
von Ce/Zr-Mischoxiden ins Blickfeld des Fachmanns, deren Kristallstruktur nach
einer Kalzinierung bei 1000° C aus einer dominanten tetragonalen Hauptphase
und einem kleinen Anteil an einer monoklinen Nebenphase bestehen, da samtli-
che in der K6 gezeigten Réntgenbeugungsdiagramme von den darin beschriebe-
nen, Cer-stabilisierten Zirkoniumoxiden zwei entsprechende Peaks aufweisen (vgl.
K6, Fig. 1). Ahnlich verhalt es sich mit der K3, in der die Bereitstellung von Zirko-
niumoxid beschrieben wird, welches mit 12 mol% Cer dotiert ist und eine aus mo-
noklinen und tetragonalen Phasen bestehende Kristallstruktur aufweist (vgl. K3,
S. 55 Titel i. V. m. S. 57, Punkt 3.1).

Zusammensetzungen mit der Merkmalskombination (3) und (4) des Patentan-
spruchs 1 gemald Hauptantrag ergeben sich bei Anwendung der im Stand der
Technik bekannten Verfahren somit nicht zwangslaufig, sondern erfordern eine
entsprechende Optimierung dieser Verfahren, woflr sich im zitierten Stand der
Technik aus den genannten Grinden jedoch keine Anregungen, Veranlassungen
oder Hinweise finden. Derartige Hinweise sind jedoch erforderlich, da es in den
einschlagig tatigen Fachkreisen allgemein bekannt ist, dass die Kristallstruktur von
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Metalloxiden stark von den Reaktions- bzw. Kalzinierungsbedingungen abhangt
und bereits geringe Unterschiede in diesen Bedingungen zu Materialien mit unter-
schiedlichen Eigenschaften fuhren kdnnen — was auch klagerseitig nicht bestritten
wird (vgl. Schriftsatz der Klagerin vom 30. November 2015, S. 11 Rdn. 38). In An-
betracht dessen ergibt sich die Bereitstellung der patentgemafien Zusammenset-
zungen selbst unter Anwendung der aus K3 bzw. K6 und/oder K10a bekannten
Verfahren weder zwangslaufig, noch bei einer durch reine Routineversuche opti-

mierten Abwandlung der im Stand der Technik bekannten Verfahren.

Eine Berucksichtigung des weiteren Standes der Technik fiihrt zu keiner anderen
Beurteilung der Sachlage, da die darin enthaltenen Informationen nicht tber den

Inhalt der bereits zuvor erdrterten Dokumente hinausgehen:

- So weist die K12 auf die vorteilhaften Eigenschaften von Zirkoniumoxiden
hin, die mit einem Element aus der Gruppe der seltenen Erden dotiert sind (vgl.
K12, S. 210, Punkt 4.). Damit wiederholt sie allerdings nur, was dem Fachmann
ohnehin bereits bekannt ist (vgl. z. B. K4a, S. 2, li. Sp., erster Abs.).

- Das Dokument K18 belegt erganzend zur K3, dass bei der Herstellung von
Cel/Zr-Mischoxiden mittels Coprazipitation der gefallte Niederschlag an Stelle von
Methanol auch mit Wasser gewaschen werden kann (vgl. K3, S. 56, erster Abs.,
vierter Satz und K18, S. 16/17, Bsp. 3). Trotz dieser Abweichung weisen die
CelZr-Mischoxide der K18 jedoch nach wie vor eine zweiphasige Kristallstruktur
auf (vgl. K18, S. 17, zweiter Abs.). Demzufolge flgt die K18 der K3 nichts hinzu,
was auf das patentgeméalie Merkmal (4) hindeutet.

- Die K21 betont, dass Drei-Wege-Katalysatoren bei der Abgasreinigung
Temperaturen bis zu 1000° C ausgesetzt sind (vgl. K21, Sp. 2, Z. 46 bis 57).
Diese Information tberrascht nicht, da aus der zuvor erérterten Druckschrift K20
bereits bekannt ist, dass die spezifische Oberflache sowie die kristalline Struktur
von katalytisch aktiven Ce/Zr-Mischoxiden nach einer Kalzinierung bei 1000° C fur
10 Stunden von besonderem Interesse sind (vgl. K20, Titel i. V. m. S. 31, Ta-
belle 8).
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- Das von der Klagerin in der mundlichen Verhandlung als Anlage 4 vorge-
legte Dokument ist nachveroffentlicht und bei der Beurteilung der erfinderischen

Tatigkeit daher nicht zu berlcksichtigen.

Die zitierten Dokumente sind somit weder einzeln noch in Kombination miteinan-
der in der Lage, die erfinderische Tatigkeit fir die Bereitstellung von Zusammen-
setzungen, die die patentgeméafRe Merkmalskombination (3) und (4) aufweisen, in

Frage zu stellen.

7. Die direkt oder indirekt auf den Patentanspruch 1 gemall Hauptantrag
rickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 10 betreffen vorteilhafte Ausfuhrungsfor-
men der Zusammensetzungen nach Patentanspruch 1 und haben daher mit dem

Patentanspruch 1 ebenfalls Bestand.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG
i. V. m. 8§ 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwaltin oder Patentanwaltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines Monats beim  Bundesgerichtshof,  HerrenstralRe 45a,
76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung
des in vollstdndiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von
funf Monaten nach der Verkindung.
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Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung

eingelegt werde.

Schramm Katker Dr. Munzberg Dr. Jager Dr. Wagner
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