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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Mit der am 1. Juni 2012 zur Post gegebenen
Zwischenentscheidung wurde festgestellt, dass unter
Beriicksichtigung der von der Patentinhaberin im
Einspruchsverfahren vorgenommenen Anderungen gemiB dem
damals geltenden Hilfsantrag 2 das europaische Patent
Nr. 1 287 941 und die Erfindung, die es zum Gegenstand

hat, den Erfordernissen des Ubereinkommens geniigen.

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat der
Beschwerdefiithrer (Einsprechende) form- und fristgerecht

Beschwerde eingereicht.

Am 22. November 2016 fand eine miindliche Verhandlung
vor der Beschwerdekammer statt, wegen der Einzelheiten

deren Verlaufs wird auf das Protokoll Bezug genommen.

Am Ende der miindlichen Verhandlung war die Antragslage

wie folgt:

Der Beschwerdefiilhrer beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

europaischen Patents Nr. 1 287 941.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurilckweisung der
Beschwerde (d.h. die Aufrechterhaltung des Patents in
geanderter Fassung auf der Basis des wahrend der
miindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
eingereichten und von dieser fiir patentfdhig erachteten
neuen Hilfsantrages 2), oder hilfsweise, unter
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die
Aufrechterhaltung des Patents in geadnderter Fassung auf

der Basis eines der Anspruchssdtze 1 und 2, eingereicht
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mit Schriftsatz vom 21. Mai 2013, sowie 3 bis 8,
eingereicht mit Schriftsatz vom 21. Oktober 2016.

Anspruch 1 gemaB Hauptantrag (entsprechend Anspruch 1
des von der Einspruchsabteilung fir gewdhrbar

erachteten Hilfsantrags 2) lautet:

"Verwendung einer Hartlot-Flussmittelzusammensetzung
zum Herstellen beschichteter Formteile auf der Basis
von Aluminium oder Aluminiumlegierungen, wobei die
Hartlot-Flussmittelzusamimmensetzung Folgendes enthalt:
zumindest ein Flussmittel, ein Losungsmittel, ein

Thixotropiermittel und ein Bindemittel, wobei das

Bindemittel ein physikalisch trocknendes, organisches
Polyurethan und das Flussmittel ein Flussmittel auf der
Basis eines Kaliumfluoaluminats ist, und wobei die
Flussmittelzusammensetzung 15 bis 50 Gew.-%, bevorzugt
15 bis 45 Gew.-% Flussmittel und 0,1 bis 30 Gew.-%,

[

bevorzugt 1 bis 25 Gew.-% Bindemittel unter Zusatz

eines Thixotropiermittels in einem polaren oder nicht-

polaren Lésungsmittel oder Losungsmittelgemisch
dispergiert enthalt,
(Merkmal A) so dass die damit erzielte Beschichtung mit

der Mischung von Flussmittel, Bindemittel,

Thixotropiermittel und Ldsungsmittel nach dem Trocknen

offenporig als Basisbeschichtung vorliegt.

Hinzufigungen im Vergleich zu Anspruch 1 wie erteilt
sind unterstrichen. Die Bezeichnung Merkmal A wurde von

der Kammer hinzugefilgt.

Anspruch 1 jedes der Hilfsantrdge 1-8 enthédlt ebenfalls
das Merkmal A.
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Zur Stiitzung seiner Antrdge hat der Beschwerdefiihrer im

Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Merkmal A - Klarheit (Artikel 84 EPU)

Merkmal A sei ein aus der Beschreibung entnommenes
Merkmal, welches dem Anspruch im Einspruchsverfahren
hinzugefligt worden sei. Es misse daher das Erfordernis
der Klarheit, Artikel 84 EPU erfiillen.

Der Anspruch betreffe gemal Merkmal A die Verwendung
einer Hartlot-Flussmittelzusammensetzung..., so dass
die damit erzielte Beschichtung mit der Mischung von
Flussmittel, Bindemittel, Thixotropiermittel und

Losungsmittel nach dem Trocknen offenporig als

Basisbeschichtung vorliegt. Mit der geforderten
Offenporigkeit sei dabei lediglich das zu erreichende
Ergebnis angegeben. Voraussetzung fiilr eine derartige
Definition durch das zu erreichende Ergebnis sei jedoch
- vgl. Richtlinien fiir die Prifung im Europaischen
Patentamt, F-IV.4.10 -, dass die Erfindung zum einen
nicht anderweitig genauer definiert werden kdnne, und
zum anderen, dass das Ergebnis durch Versuche oder
MaBnahmen tatsdchlich unmittelbar nachgewiesen werden
konne, die in der Beschreibung in angemessener Weise
dargelegt oder dem Fachmann bekannt seien und keine

unzumutbaren Experimente erforderten.

Wie in Paragraph [0034] der Patentschrift ausgefiihrt,
misse zum Erreichen der Offenporigkeit das Flussmittel
und das Bindemittel bei einer definierten
Dissolverdrehzahl von 50-900 Umdrehungen/min und unter
Zusatz eines Thixotropiermittels gerade so stark
dispergiert werden, dass sich nach dem Trocknen eine

offenporige Basisbeschichtung ergebe. Eine genauere
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Definition unter Verwendung der definierten

Dissolverdrehzahl sei daher moglich und geboten.

AuBerdem sei weder aus der Beschreibung, noch aus dem
allgemeinen Fachwissen ein Verfahren bekannt, wie die
im Anspruch geforderte Offenporigkeit zu bestimmen sei.
Die Beschwerdegegnerin habe sich zwar auf das
allgemeine Fachwissen berufen, habe dies jedoch trotz
des Bestreitens seitens des Beschwerdefihrers nicht
belegen koénnen. Der Ubergang zwischen
geschlossenporigen und offenporigen Beschichtungen sei
nicht klar abgegrenzt. Es sei dem Fachmann daher nicht
moéglich festzustellen, ob eine bestimmte Verwendung
einer Hartlot-Flussmittelzusammensetzung unter den

Anspruchswortlaut falle oder nicht.

Damit seien die Erfordernisse des Artikels 84 EPU nicht
erfillt, wonach die Patentanspriiche den Gegenstand
angeben fir den Schutz begehrt wird und deutlich

gefasst sein missen.

Dieser Einwand gelte in gleicher Weise fur die

vorgelegten Hilfsantrage.

Zur Stutzung ihrer Antrage hat die Beschwerdegegnerin

im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Merkmal A - Klarheit (Artikel 84 EPU)

Merkmal A definiere, dass die Beschichtung nach dem
Trocknen offenporig als Basisbeschichtung vorliege.
Dabei sei der Begriff "offenporig" dem Fachmann
wohlbekannt und bezeichne eine Beschichtung mit
offenen, untereinander verbundenen Poren, durch die -

vgl. Patentschrift, Paragraph [0034] - wahrend des
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Lotprozesses die organischen Anteile wie Bindemittel

und Thixotropiermittel ungehindert ausgasen konnten.

Ob sich eine offenporige Beschichtung ausbilde, liege
nicht an einer bestimmten Schlagschaumbildung, einem
bestimmten Trocknungsverfahren, einer bestimmten
chemischen Zusammensetzung der Polyurethan-Dispersion
oder an der Dissolverdrehzahl, sondern lediglich an der
Menge des Binders im Vergleich zum Flussmittel. Ein
hoher Binderanteil ergebe einen geschlossenen Film, bei
einer ausreichend geringen Menge an Binder im Vergleich
zur Flussmittelmenge entstiinden dagegen Licken in der
Beschichtung und somit die beanspruchte Offenporigkeit.
Dabei liege jedoch nicht jede
Flussmittelzusammensetzung, welche Flussmittel und
Bindemittel in den anspruchsgemédBen Mengen enthalte,
zwingend nach dem Trocknen als offenporige
Basisbeschichtung vor, sondern die Offenporigkeit sei
ein eigenes, vom Fachmann zusatzlich zu beurteilendes

Anspruchsmerkmal.

Eine Beschichtung konne aber nur entweder offenporig
oder geschlossenporig sein, und der Fachmann sei in der
Lage anhand der vorgenannten Kriterien eindeutig
festzustellen, in welche dieser beiden Kategorien eine

bestimmte Beschichtung falle.

Damit sei der Gegenstand der Patentanspriiche deutlich
angegeben. Eine Verletzung der Erfordernisse des
Artikels 84 EPU bestehe nicht.
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Entscheidungsgrunde
1. Hauptantrag
1.1 Merkmal A - Klarheit (Artikel 84 EPU)

Merkmal A wurde im Einspruchsverfahren eingefiihrt.
Sollte die Definition gemal Merkmal A einen Verstol
gegen Artikel 84 EPU herbeifiihren, so sind nach G3/14
(AB1. EPA 2015, 102, Leitsatz) die Anspriche fir die
Zwecke des Artikels 101(3) EPU auf die Erfordernisse
des Artikels 84 zu prifen, d.h. das Patent kann dann
nicht in einer die Anderung nach Merkmal A umfassenden

Form aufrechterhalten werden.

1.2 Merkmal A definiert die Verwendung einer Hartlot-
Flussmittelzusammensetzung..., so dass die damit
erzielte Beschichtung mit der Mischung von Flussmittel,
Bindemittel, Thixotropiermittel und Losungsmittel nach

dem Trocknen offenporig als Basisbeschichtung vorliegt.

Zur Beurteilung, ob eine bestimmte Verwendung einer
Hartlot-Flussmittelzusammensetzung unter den Gegenstand
des Anspruchs 1 fallt oder nicht, muss der Fachmann
somit beurteilen, ob nach dem Trocknen eine offenporige
Basisbeschichtung vorliegt. Die Beschwerdegegnerin hat
diesbeziiglich explizit ausgefihrt, dass es fir das
Vorliegen einer offenporigen Basisbeschichtung nicht
auf die verwendete Dissolverdrehzahl, das
Trocknungsverfahren oder die chemische Zusammensetzung
der Polyurethan-Dispersion ankomme. Die beanspruchte
Offenporigkeit sei auch keine zwingende Folge der
anderen Anspruchsmerkmale, insbesondere der
beanspruchten Flussmittel und Bindemittel-

Konzentrationen, sondern es handle sich um ein
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eigenstandiges, vom Fachmann separat von den anderen

Anspruchsmerkmalen zu beurteilendes Merkmal.

Die Beschwerdegegnerin behauptet, dass dem Fachmann der
Begriff offenporig wohlbekannt sei, wobei der Fachmann
insbesondere zwischen offenporigen und
geschlossenporigen Beschichtungen eindeutig

unterscheiden kdnne.

Der Beschwerdefiihrer hat ein solches allgemeines
Fachwissen ausdriicklich bestritten. Ein eine solche
eindeutige Abgrenzung erlaubendes Fachwissen ist auch
der Kammer nicht bekannt. Gleichwohl hat die insoweit
darlegungs- und beweispflichtige Beschwerdegegnerin das
von ihr behauptete allgemeine Fachwissen weder in
plausibler Weise substantiiert noch entsprechende
Nachweise vorgelegt. Insbesondere hat die
Beschwerdegegnerin kein Messverfahren oder
Beurteilungsverfahren angefihrt, welches nach
objektiven Kriterien die Einordnung einer vorliegenden
Beschichtung als entweder offenporig oder

geschlossenporig erlaubte.

Die Beschwerdegegnerin hat weiter vorgebracht, dass
eine offenporige Beschichtung dann entstehe, wenn in
der Flussmittelzusammensetzung relativ zum Flussmittel
nur wenig Binder vorhanden sei, so dass sich in der
Beschichtung "Licken", i.e. die anspruchsgemédBen Poren

ausbilden.

Folgte man dieser Logik, so ergdbe umgekehrt ein hoher
Anteil an Binder im Verhdltnis zum Flussmittel eine

geschlossenporige Beschichtung.

Bei kontinuierlicher Reduzierung des Binderanteils

wirden somit zundchst vereinzelte "Licken" und
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schliefllich groRfladchiger verteilte und auch groBere,
moglicherweise teilweise konfluierende "Lucken"
entstehen. Vom Vorliegen dieser "Licken" hinge ab, ob
und in welchem Grad wahrend des Ldtprozesses die
organischen Anteile wie Bindemittel und

Thixotropiermittel ungehindert ausgasen konnen.

Es ist fir die Kammer nicht ersichtlich - noch hat die
Beschwerdegegnerin auf konkrete Nachfrage hierzu im
Termin zur mindlichen Verhandlung ndhere Angaben
gemacht -, nach welchem Kriterium in einem solch
kontinuierlichen Ubergang eine als geschlossenporig
anzusehende Beschichtung eindeutig von einer als

offenporig geltenden Beschichtung abzugrenzen ist.

Ohne ein objektives Kriterium kann der Fachmann nicht
feststellen, ob insbesondere im Ubergangsbereich ein
bei einer bestimmten Verwendung einer Hartlot-
Flussmittelzusammensetzung entstehender Film im Sinne
des Anspruchswortlauts offenporig und somit dem
Gegenstand des Schutzbegehrens zuzurechnen ist, oder

nicht.

Die Erfordernisse des Artikels 84 EPU sind daher nicht
erfullt.

Hilfsantrage 1-8

Der Anspruch 1 samtlicher Hilfsantrdge 1-8 enthalt
unstreitig ebenfalls das unter Punkt 1 als unklar
erkannte Merkmal A. Diese Antrage sind daher aus den

gleichen Grinden nicht gewadhrbar, wie der Hauptantrag.

Zusammenfassend kann das Patent in keiner der als
Hauptantrag oder Hilfsantrag 1-8 vorliegenden Fassungen

aufrechterhalten werden.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschaftsstellenbeamtin:

C. Moser

Entscheidung

Der Vorsitzende:
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