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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde der Einsprechenden 1 richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das
europaische Patent Nr. 2 692 524 in geanderter Fassung,
basierend auf dem zweiten Hilfsantrag, aufrecht zu
erhalten. Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags hat den

folgenden Wortlaut:

"1l. Verbundwerkstoff (1), aufweisend ein Trdgermaterial
(3), wobei das Trédgermaterial (3) zumindest teilfldchig
mit einer Korrosionsschutzschicht (2) aus einer
Aluminiumlegierung beschichtet ist und wobei das
Trdgermaterial aus einer Al-Mn-Cu-Legierung ausgebildet
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Aluminiumlegierung der Korrosionsschutzschicht (2)
folgende Zusammensetzung in Gew.-% aufweist:

0,8 <Mn<1,8,
Zn £ 0,05,
Cu £ 0,05,
si <£1,0,
cr £ 0,25,
Zr £ 0,25,
Mg < 0,10,

Rest Aluminium und unvermeidliche Verunreinigungen,

S

~
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einzeln maximal 0,05 Gew.-%, in Summe maximal 0,15
Gew.-%, wobei der Siliziumgehalt des Trdgermaterials
hoéchstens 0,4 Gew.-% betrdgt und wobei ein
Konzentrationsgradient vorliegt, so dass eine
wohldefinierte Siliziumdiffusion von der
Korrosionsschutzschicht in das Trdgermaterial
stattfindet, die Korrosionsschutzschicht (2) auf ihrer
dem Trdgermaterial (3) abgewandten Seite zumindest

teilfldchig mit einer AuBenschicht (4) beschichtet ist
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und die AuBenschicht (4) aus einer Al-Si-Legierung

ausgebildet ist."

Mit der Beschwerdebegriindung reichte die
Beschwerdefiihrerin D7a (EP 2 090 425 B2) ein und
beantragte, das Streitpatent wegen Doppelpatentierung
mit D7a sowie wegen mangelnder Ausfihrbarkeit (Artikel
83 EPU) und mangelnder erfinderischer Tatigkeit
(Artikel 56 EPU) ausgehend von D2b (maschinelle
Ubersetzung von JP 11-172357 (D2)) in Verbindung mit
D3b (maschinelle Ubersetzung von JP 10-298 686 (D3)),
D4 (WO 03/089237 Al) oder D5 (US 2006/0003181-Al) oder

ausgehend von D3b vollstandig zu widerrufen.

Mit der Beschwerdeerwiderung beantragte die
Beschwerdegegnerin, die Beschwerde zuriickzuweisen,
sowie die vor der ersten Instanz eingereichten

D7 (EP 2 090 425 Bl) und die D7a nicht ins Verfahren

zuzulassen.

Am 30. Juli 2021 fand die mindliche Verhandlung vor der
Kammer statt. In der Verhandlung nahm die
Beschwerdefihrerin den Antrag auf Einfihrung von D7 ins

Verfahren zuriuck.

Die endgiltigen Antrage der Parteien waren wie folgt:

Die Beschwerdefilhrerin beantragt die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurickweisung der
Beschwerde, die Nichtzulassung des von D2 ausgehenden
Einwands in Verbindung mit D5 sowie des Einwands
ausgehend von D3. Sie beantragt auBlerdem die

Zurickverweisung der Sache an die erste Instanz, sollte



- 3 - T 0399/18

die Kammer diese Einwande zulassen und fiur

entscheidungsrelevant halten.

Entscheidungsgriunde

1. Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

Der Gegenstand des erstinstanzlich aufrechterhaltenen

Anspruchs 1 beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

1.1 Die Erfindung betrifft korrosionsgeschitzte und ldtbare
Verbundmaterialien auf Aluminiumbasis, insbesondere fir
die Herstellung von Komponenten fir Warmetauscher
(Absatz 0001, 0002, 0004, 0013).

1.2 D2 und D3 betreffen ahnliche Verbundmaterialien fur die
gleiche Anwendung (jeweils Absatz 0001) und die Kammer
geht zugunsten der Beschwerdefihrerin davon aus, dass
beide Dokumente alternativ als Ausgangspunkt zur

Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit in Frage

kommen.
1.3 D2/D2b als Ausgangspunkt
1.3.1 Innerhalb der D2 kommen insbesondere die

Ausfiihrungsbeispiele 14 und 15 (Tabelle 4) dem
Gegenstand des Anspruchs 1 besonders nahe, so dass
diese beiden Ausfihrungsformen den nachstliegenden
Stand der Technik darstellen. Zwischen den Parteien
bestand Einigkeit, dass sich der Gegenstand wvon
Anspruch 1 von diesen zwei Ausfihrungsbeispielen
dadurch unterscheidet, dass laut Anspruch 1 die
Korrosionsschutzschicht auf ihrer dem Tragermaterial
abgewandten Seite zumindest teilfldchig eine aus einer

Al-Si-Legierung ausgebildete AuBlenschicht aufweist,
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wohingegen die Verbundstoffe 14 und 15 lediglich auf
der "anderen" Seite, d.h. auf der nicht mit der
Korrosionsschicht bedeckten Seite, eine solche Schicht
aufweisen, siehe Absatz 0011, 0014, 0032.

Das Streitpatent stellt sich die Aufgabe (Absatz 0004),
einen Verbundwerkstoff zur Verfligung zu stellen, der
einen wirksamen Korrosionsschutz und ein hohes

Recyclingpotential aufweist.

Zur Losung der Aufgabe schlagt das Streitpatent, wie
oben dargelegt, einen Verbundwerkstoff wvor, der auf der
Korrosionsschutzschicht eine (weitere) Schicht aus
einer Al-Si-Legierung aufweist. Eine Verbesserung des
Korrosionsschutzes eines anspruchsgemalen
Verbundstoffes gegenuber den Verbundwerkstoffen 14 und
15 der D2 ist weder ersichtlich noch nachgewiesen. Was
das Recyclingpotential angeht, so ist dies laut Absatz
0002 des Streitpatents dann hoch, wenn die
Verbundwerkstoffe frei von Zinn und Indium sind. Da
Anspruch 1 den Zinn- und Indiumgehalt sowohl der
Trager- als auch der AuRenschicht offen ladsst, ist
Anspruch 1 nicht auf Stoffe mit hohem
Recyclingpotential beschrankt. Auch diese Aufgabe wird
also nicht geldst, so dass die im Streitpatent
formulierte Aufgabe umformuliert werden muss. Laut
Absatz 0013 des Streitpatents fiuhrt eine Beschichtung
des Verbundstoffes mit einer Al-Si-Legierung dazu, dass
die beschichtete(n) Seite(n) 1lotfahig ist bzw. sind.
Ausgehend von Verbundstoff 14 und 15 besteht die
Aufgabe somit darin, einen korrosionsbestandigen
Verbundstoff herzustellen, der (auch) auf der
korrosionsgeschitzten Seite 1lotfédhig ist. Es ist
technisch plausibel und auch nicht bestritten, dass die

Verbundstoffe gemal Anspruch 1 diese Aufgabe l&sen.
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Die Kammer ist zu der Uberzeugung gelangt, dass es
ausgehend von den Beispielen 14 und 15 aus D2 auch
unter Bericksichtigung der Lehre der D3, D4 oder D5
nicht naheliegend ist, eine weitere Lotschicht auf der
Korrosionsschutzschicht vorzusehen, denn D2 offenbart
bereits eine Losung, die ein beidseitiges Loten der
Verbundelemente erlaubt, namlich das Einbringen von
Lotfolie 3 (Fig. 2). Die Kammer stellt in diesem
Zusammenhang fest, dass die maschinelle Ubersetzung die
Schicht mit dem Referenzzeichen 3 als Wachs ("wax")
bezeichnet, aber laut der Beschwerdegegnerin liegt hier
ein Ubersetzungsfehler vor, was die Kammer insbesondere
im Hinblick auf Absatz 0037 der D3b und Figur 2
technisch auch fir plausibel halt, denn ein Wachs ware
zur Verbindung der tiefgezogenen Kalotten 1 (Fig. 1)
ungeeignet. Im Ubrigen hat die Beschwerdefiihrerin der
Aussage der Beschwerdegegnerin nicht widersprochen.
Somit offenbart D2/D2b bereits eine Mdglichkeit, das
Verbundmaterial beidseitig zu loten, namlich mittels

einer Lotfolie 3.

Von der beanspruchten Alternativldsung eines beidseitig
mit Lotschicht bedeckten Verbundmaterials, wie es
unbestritten in D3, D4 und D5 offenbart wird, lehrt D2
dagegen weg. So entnimmt der Fachmann Absatz 0008 der
D2b, dass bei der Anwendung in einem "Doron-
Warmetauscher" das Vorsehen einer zweiten Lotschicht
die Korrosionsbestandigkeit des Verbundstoffs
verschlechtert. Dieser Befund ist in D2b auch
experimentell nachgewiesen, denn Absatz 0050 offenbart,
dass die Korrosionsbestandigkeit von Vergleichsbeispiel
40 (Lagenfolge: Lotschicht / Korrosionsschutzschicht
"a" / Tragerschicht "A" / Lotschicht) schlechter ist
als die von Beispiel 1 (Lagenfolge:
Korrosionsschutzschicht "a"/ Tradgerschicht "A"/

Lotschicht) . Vor diesem Hintergrund ist es nicht
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naheliegend fiir den Fachmann, zur Losung der Aufgabe
eine weitere Lotschicht auf die Korrosionsschutzschicht

aufzubringen.

Die Beschwerdefilhrerin hat vorgebracht, aus Absatz 0008
und 0050 der D2b folge lediglich, dass die zweite
Lotschicht nur unter ganz bestimmten Bedingungen die
Korrosionsbestandigkeit verschlechtere, namlich dann,
wenn diese Lotschicht die zur AuBenluft gerichtete
Oberfléache ausbilde. Absatz 0009 bestatige, dass unter
anderen Bedingungen das Vorsehen einer zweiten
Lotschicht keine Rolle spiele ("many pitting occurs

irrespective of the existence of a brazing material™).

Dieses Argument ist jedoch flir die Kammer nicht
tiberzeugend, denn D2/D2b enthalt keinen Hinweis fiir den
Fachmann, die Verbundmaterialien in einer derartigen
Anwendung einzusetzen. Was Absatz 0009 angeht, so wirde
dieser den Fachmann nicht dazu motivieren, eine zweite
Lotschicht auf dem Verbundmaterial aufzubringen, denn
aus dem Absatz geht klar hervor, dass unter den
genannten Bedingungen die Korrosionsbestandigkeit
schlecht ist, siehe die oben zitierte Passage. Folglich
ware es auch fir diese anderen Bedingungen nicht

naheliegend, eine zweite Lotschicht vorzusehen.

SchliefRlich hat die Beschwerdefihrerin selbst
vorgebracht, dass der Fachmann aus D3, D4 und D5
beidseitig mit eine Lotschicht ausgeristete
korrosionsbestandige Verbundmaterialien bereits kennt,
bei denen das Vorhandensein der zweiten L&tschicht
keine Korrosionsprobleme aufwirft. Vor diesem
Hintergrund ware es zur L&sung der o.g. Aufgabe
naheliegend fir den Fachmann, eines der aus D3, D4 oder
D5 bekannten Materialien direkt einzusetzen, anstatt

gegen die Lehre der D2/D2b den Verbundmaterialien der
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Beispiele 14 und 15 eine weitere LOtschicht

hinzuzufigen.

Aus diesen Grinden ist die Kammer der Meinung, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 ausgehend von D2/D2b und
unter Bericksichtigung von D3, D4 und D5 nicht

naheliegend ist.

Da der Einwand ausgehend von D2/D2b mit D5 in der Sache
nicht idberzeugt, kann eine Entscheidung ilber seine

Zulassung ins Verfahren dahinstehen.

D3/D3b als Ausgangspunkt

Innerhalb der D3b kommt das Ausfihrungsbeispiel 30
(Tabelle 8) dem Gegenstand des Anspruchs 1 besonders
nahe, so dass dieses Verbundmaterial den
nachstliegenden Stand der Technik darstellt. Es bestand
Einigkeit zwischen den Parteien, dass sich der
Gegenstand von Anspruch 1 von Ausfihrungsbeispiel 30
dadurch unterscheidet, dass laut Anspruch 1 der
Eisengehalt der Korrosionsschutzschicht maximal 0,05
Gew.% betragt, wohingegen die Korrosionsschutzschicht d
aus Beispiel 30 einen Eisengehalt von 0,3 Gew.-%

aufweist.

Das Streitpatent stellt sich die Aufgabe (Absatz 0004),
einen Verbundwerkstoff zur Verfligung zu stellen, der
einen wirksamen Korrosionsschutz und ein hohes

Recyclingpotential aufweist.

Zur Losung der Aufgabe schldgt das Streitpatent einen
Verbundwerkstoff vor, dessen Korrosionsschutzschicht
bis auf unvermeidliche Verunreinigungen von maximal
0,05 Gew.-% frei von Eisen ist. Eine Verbesserung des

Korrosionsschutzes durch den Verzicht auf Eisen ist



- 8 - T 0399/18

nicht nachgewiesen. Gleiches gilt fir die
Recyclingfahigkeit, so dass die ursprungliche Aufgabe
umformuliert werden muss. Da Absatz 0024 der D3b
offenbart, dass der Eisengehalt die
Rekristallisationstemperatur beeinflusst, kann die
Aufgabe umformuliert werden als das Zurverfilgungstellen
eines korrosionsbestdndigen Verbundstoffs mit

abgesenkter Rekristallisationstemperatur.

Die Kammer ist zu der Uberzeugung gelangt, dass es zur
Losung dieser Aufgabe nicht naheliegend ist, den
Eisengehalt auf maximal 0,05 Gew.-% zu reduzieren, denn
an keiner Stelle schlagt D3/D3b einen derart niedrigen
Eisengehalt vor. In den Ausfihrungsbeispielen weisen
alle 15 Korrosionsschutzschichten Eisengehalte von
zwischen 0,2 und 0,5 Gew.-% auf (Tabelle 2).

Dementsprechend schlagt Absatz 0024 der D3b, auf den
die Beschwerdefihrerin verwiesen hat, einen Eisengehalt
von weniger als 0,5 und bevorzugt von weniger als 0,3
Gew.-% vor. Weiter lehrt Absatz 0024, dass der
Eisengehalt niedriger sein sollte als der Eisengehalt
der Tragerschicht, der im relevanten Beispiel 30
ebenfalls 0,3 Gew.% betragt.

Die Kammer ist der Ansicht, dass es vor diesem
Hintergrund durchaus naheliegend ist, den Eisengehalt
auf einen Gehalt von unter 0,3 Gew-% zu verringern,
aber dies bedeutet nicht, den Eisengehalt auf das
Niveau unvermeidlicher Verunreinigungen zu verringern,
denn laut Absatz 0024 erhoht Eisen die Festigkeit der
Legierung, so dass es nicht naheliegend ware, auf Eisen
ganz zu verzichten. Vielmehr legt Absatz 0024 dem
Fachmann nahe, hinsichtlich des Eisengehalts eine
Abwadgung zwischen Festigkeit und

Rekristallisationstemperatur zu treffen. Ein Verzicht
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auf Eisen, bzw. eine Absenkung des Eisengehaltes auf
das Niveau unvermeidlicher Verunreinigungen, wird dem

Fachmann somit nicht nahegelegt.

Aus diesen Grinden ist die Kammer der Meinung, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 ausgehend von D3b nicht

naheliegend ist.

Da der Einwand ausgehend von D3/D3b in der Sache nicht
iberzeugt, kann eine Entscheidung iber seine Zulassung

ins Verfahren dahinstehen.

Artikel 100(b) /83 EPU

Die Kammer hat bereits in der Mitteilung nach Artikel
15 (1) VOBK 2020 die Ansicht vertreten, dass die
Erfindung ausfihrbar ist. Gegenargumente hat die
Beschwerdefihrerin nicht vorgebracht, sodass die Kammer

keinen Grund hat, von ihrer Meinung abzuweichen.

Die Beschwerdefiilhrerin hat eingewandt, dass weder
Anspruch 1 noch die Beschreibung den Mn-Gehalt des
Tragermaterials spezifiziere, obwohl fir die in der
Beschreibung erwahnte Bildung von manganhaltigen
Ausscheidungen ein gewisser Mangananteil vorhanden sein
misse. Dieser Einwand iberzeugt die Kammer jedoch
nicht, denn die Bildung von manganhaltigen
Ausscheidungen wird im Anspruch nicht genannt, so dass
die Frage, ob fiir die Bildung solcher Ausscheidungen
ein gewisser Mindestmangangehalt vorhanden sein muss,
fur die Ausfihrbarkeit der beanspruchten Erfindung

irrelevant ist.

Fiur die Kammer wirde die Tatsache, dass die
Tragerschicht nur sehr breit als "Al-Mn-Cu-Legierung"

definiert ist, ohne dass die jeweiligen Gehalte
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spezifiziert und ohne dass eventuelle weitere
Komponenten angegeben werden, nur dann zu einer
mangelnden Ausfihrbarkeit fihren, wenn nachgewiesen
worden ware, dass im beanspruchten Bereich liegende
Legierungen nicht herstellbar sind. Ein solcher

Nachweis ist jedoch nicht erbracht worden.

Die Beschwerdefiilhrerin hat weiter vorgebracht, das
Merkmal "wohldefinierte Siliziumdiffusion" sei nicht
genau definiert, was dazu fihre, dass der Fachmann die
Erfindung nicht ausfihren kdénne, weil er nicht wisse,
wann er innerhalb bzw. auBerhalb des verbotenen
Schutzbereichs arbeite. Die Kammer merkt jedoch an,
dass nach gefestigter Rechtsprechung eventuelle
Unklarheiten des "verbotenen Schutzbereiches" nicht im
Zusammenhang mit Artikel 83 sondern lediglich mit
Artikel 84 EPU relevant sind (Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, II.C.6.6.4). Da das Merkmal
"wohldefinierte Siliziumdiffusion" bereits im erteilten
Anspruch 1 enthalten war, kann seine Klarheit im
Einspruchs-Beschwerdeverfahren nicht geprift werden

(G 3/14).

Unabhangig von einem eventuellen Mangel an Klarheit des
Merkmals stellt die Kammer fest, dass die
Beschwerdefilhrerin selbst vorgebracht hat, dass eine
Siliziumdiffusion zwischen zwei Schichten mit
unterschiedlichem Si-Gehalt unter geeigneten
Bedingungen unvermeidlich ist. Insofern ist die Kammer
iberzeugt, dass der Fachmann auch diesen Aspekt der

Erfindung ausfihren kann.

Doppelpatentierung

Zulassung D7/D7a
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Die Beschwerdefilhrerin hat lediglich den Antrag auf
Einfihrung von D7 ins Verfahren zurickgenommen, aber
nicht den Antrag auf Einfihrung von D7a. Da der Einwand
der Doppelpatentierung mit D7a jedoch in der Sache
nicht idberzeugt, siehe Punkt 3.2, kann eine
Entscheidung tber die Zulassung von D7a ins Verfahren

dahinstehen.

Die Kammer hat bereits in der Mitteilung nach Artikel
15(1) VOBK 2020 die Ansicht vertreten, dass keine
Doppelpatentierung mit D7a vorliegt, weil die beiden
Patente nicht den gleichen Gegenstand beanspruchen,
denn Anspruch 1 von D7a stellt Verbundwerkstoffe unter
Schutz, die mindestens zwei Schichten aufweisen, wobei
die Tréagerschicht zwingend Zirkon (Zr) enthalt,
wohingegen der erstinstanzlich aufrechterhaltene
Anspruch 1 Verbundwerkstoffe unter Schutz stellt, die
mindestens drei Schichten aufweisen, wobei die
Tragerschicht kein Zr enthalten muss. Gegenargumente
hat die Beschwerdefiihrerin nicht vorgebracht, sodass
die Kammer keinen Grund hat, von ihrer Meinung

abzuweichen, dass keine Doppelpatentierung vorliegt.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.
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A. Pinna J.-M. Schwaller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



