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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der
das europaische Patent Nr. 3 445 520 in geéanderter
Fassung aufrechterhalten worden ist, Beschwerde

eingelegt.

Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass der geltend
gemachte Einspruchsgrund gemdal Artikel 100 (a) in
Verbindung mit Artikel 56 EPU der Aufrechterhaltung des
Streitpatents entgegen stehe, und dass auch der
Gegenstand der unabhédngigen Anspriche gemal
Hilfsantrdagen 1 bis 5 auf keiner erfinderischen
Tatigkeit im Sinne der Artikel 52(1) wund 56 EPU
beruhte. Das Patent wurde auf Grundlage des wahrend der
mindlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags ©6
aufrechterhalten. Die Neuheit und das Vorliegen einer
erfinderischen Tatigkeit des Gegenstandes des
unabhangigen Anspruchs 1 des Hilfsantrags 6 wurden
unter Berlcksichtigung des folgenden Standes der

Technik anerkannt:

D1 : JP 09-296243 und maschinelle Ubersetzung Dla
D4 : JP 04-36434 und maschinelle Ubersetzung D4a
D5: Basis Textbuch '"Corrosion Resistance of Aluminum

and Magnesium Alloys. Understanding , Performance, and
Testing", Edward Ghali, John Wiley & Sons, 2010, Seiten
183-185

D7 : WO 2014/017976 Al

D13: WO 2009/090186 Al

D16: JP2001-030092 A und maschinelle Ubersetzung Dl6a
D26: International Alloy Designations, The Aluminum

Association, Revised February 2009.
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Im Laufe des Beschwerdeverfahrens wurden folgende

Beweismittel eingereicht:

D29: "ASM Specialty Handbook ®" - Aluminium and
Aluminium Alloys, Seiten 579-581

D30: Auszug aus dem "Japanese Industrial Standard"
JIS H 4000 (2014) - Aluminium and Aluminium alloy
sheets, Strips and plates

In einer am 13. Juni 2023 versandten Mitteilung gemal
Artikel 15(1) VOBK 1legte die Kammer ihre vorlaufige

Meinung dar.

Eine mundliche Verhandlung fand am 17. Januar 2024
statt.

Die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) beantragte,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent
auf der Grundlage des mit Schreiben wvom 24. Oktober
2022 eingereichten Hauptantrags, hilfsweise auf der
Grundlage der mit dem gleichen Schreiben eingereichten

Hilfsantrdge 1 und 2 aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende 1 und  2)

beantragten die Beschwerde zurilickzuweisen.
Die weitere Verfahrensbeteiligte (Einsprechende 3) nahm
an der mindliche Verhandlung nicht teil, wie mit

Schreiben vom 12. Juni 2023 angekiindigt.

Der unabhangige Produktanspruch 1 gemd@B Hauptantrag

lautet wie folgt:

"Aluminiumverbundwerkstoff, umfassend
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mindestens eine Kernschicht (4) aufweisend eine
Aluminiumkernlegierung und - mindestens eine auf der

Kernschicht (4) vorgesehene  Korrosionsschutzschicht

(6),

dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Korrosionsschutzschicht (6) eine
Aluminiumlegierung mit folgender JZusammensetzung 1in

Q

Gew.-% aufweist:

0N
(S
IN

0,10%,

0
Cu < 0,10 %,
0,9 < Mn < 1,2%,
Mg < 0,05 ¢,
Ccr £ 0,3%,
Zn < 0,1%,
Ti < 0,1%,

Rest Al und unvermeidbare Verunreinigungen einzeln

maximal 0,05%, in Summe maximal 0,15%,

wobeil das Korrosionspotential der
Korrosionsschutzschicht (6) bevorzugt zwischen 20 mV
und 40 mV niedriger als das Korrosionspotential der
Kernschicht (4) 1liegt und die Aluminiumkernlegierung
aus einer Aluminiumlegierung mit folgender

Zusammensetzung in Gew.-% besteht:

Si £0,5%,
Fe < 0,4%,
Cu £ 0,7%,
1,0% < Mn <1,5%,
Mg < 0,38,
Cr £ 0,3 %,

N
3

IN
S
~
I~
oo
~
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Rest Al und unvermeidbare Verunreinigungen einzeln

maximal 0,05%, in Summe maximal 0,15%".
Der unabhangige Verfahrensanspruch 7 enthalt die

entsprechende Verfahrensmerkmale.

Entscheidungsgrunde

ZULASSUNG DER AM 24. OKTOBER 2022 EINGEREICHTEN ANTRAGE

1. Mit ihrer Beschwerdebegriindung hat die
Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragt, das
Patent gemal Hauptantrag der Beschwerde im Umfang des
Hilfsantrags 3 des Einspruchsverfahrens
aufrechtzuerhalten sowie das Patent weiter hilfsweise
gemall Hilfsantrag 1 und 2, die den Hilfsantragen 4 und
5 im Einspruchsverfahren entsprechen,
aufrechtzuerhalten. Alle Antrage wurden mit der

Beschwerdebegriindung eingereicht.

2. In Antwort auf die Beschwerdeerwiderungen der
Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2) reichte
die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) mit Schreiben
vom 24. Oktober 2022 einen gednderten Hauptantrag sowie
geanderte Hilfsantrdge 1 und 2 ein, die die mit der

Beschwerdebegrindung eingereichten Antrdge ersetzten.

2.1 Diese gednderten Antradge unterscheiden sich von den mit
der Beschwerdebegrindung eingereichten Antragen
dadurch, dass 1n dem Jjeweiligen Anspruch 1 bzw. 4
anstelle mindestens "0,2 Gew.-%", nunmehr mindestens

"0,20 Gew.-%" fir die Untergrenze des Eisengehalts
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beansprucht wird. Diese Anderung sollte einen von
beiden Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2)

unter Artikel 123(2) EPU erhobenen Einwand beseitigen.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende 1 und 2)
traten der Zulassung dieser verspateten Antrage
entgegen. Es wurde hierzu ausgefihrt, nach Artikel
12 (3) VOBK miisse die Beschwerdefiihrerin bereits mit der
Beschwerdebegrindung ein vollstandiges
Beschwerdevorbringen vorlegen, um =zu vermeiden, dass
sich die anderen Parteien erstmals 1im Laufe des
Beschwerdeverfahrens mit einer neuen und somit
iberraschenden Situation konfrontiert sehen. Die
eingereichten geanderten Hilfsantrdage stellten eine
Anderung des Beschwerdevorbringens im Sinne des

Artikels 13(1) VOBK 2020 dar, die in Anbetracht der

Umstéande des erstinstanzlichen Verfahrens nicht
gerechtfertigt und somit nicht zuzulassen sei.
Diesbeziiglich wurde von der Beschwerdegegnerin
(Einsprechende 1) ausgefiuhrt, dass der Mangel an
Offenbarung der beanspruchten Untergrenze des

Eisenanteils von 0,2% sowohl im Laufe des schriftlichen
Einspruchsverfahrens als auch in der mindlichen
Verhandlung beanstandet worden sei, wie der
Niederschrift, Punkte 16.1, 25.1 und 27.1 zu entnehmen
sei. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende 1) merkte
an, dass dieser Einwand in dem von der
Einspruchsabteilung als gewdhrbar angesehen Hilfsantrag
6 beseitigt worden sei. Das Vorgehen der
Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin), die diese
Anderungen in den mit der Beschwerdebegrindung
vorgelegten Antrdgen zuerst weggelassen, aber dann in
Reaktion auf die Beschwerdeerwiderung der
Beschwerdegegnerin (Einsprechenden 1) wieder eingefihrt

habe, um diesen bereits lange Dbekanten Mangel zu
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beseitigen, sei nicht gerechtfertigt.

Die Kammer kann sich der Argumentation der
Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2) aus

folgenden Grinden nicht anschlieBen:

GemalR Artikel 13(1) VOBK 2020 steht die Zulassung von
Anderungen des Beschwerdevorbringens nach der
Einreichung der Beschwerdebegrindung im Ermessen der

Kammer. Es handelt sich hier offensichtlich um eine

geringfiigige und - mit Blick auf das erstinstanzliche
Verfahren - fur die Beschwerdegegnerinnen
(Einsprechenden 1 und 2) auch nicht {berraschende

Anderung. Die Tatsache, dass die Beschwerdefihrerin
(Einsprechende 1) bereits mit ihrer
Beschwerdeerwiderung vorsorglich beantragt hatte, eine
eventuelle, spatere Berichtigung der Untergrenze des
Eisengehalts in den Ansprichen wvon 0,2% auf 0,20% nicht
zuzulassen, belegt in der Tat, dass diese Korrektur
nicht ganz unerwartet kam. Dariber hinaus raumt diese
Anderung den von den Beschwerdegegnerinnen
(Einsprechenden 1 und 2) wunter Artikel 123(2) EPU
erhobenen Einwand aus, ohne Anlass zu neuen Einwanden
zu geben, so dass die neue Antragslage ohne weiteres
der Verfahrensdkonomie zutraglich ist. AuRerdem hat die
Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) ausfihrliche und
glaubwirdige Grinde angegeben (siehe Schreiben vom 24.
Oktober 2022, Punkt I), warum die strittige Korrektur
des Eisengehaltes wahrend der Ausarbeitung der
Beschwerde ubersehen und nicht gleich mit der

Beschwerdebegriundung durchgefihrt wurde.

Unter diesen Umstanden und in Ausibung des Ermessens
nach Artikel 13(1) VOBK 2020, entscheidet die Kammer,
die mit Schreiben vom 24. Oktober 2022 eingereichten

Antrage ins Beschwerdeverfahren zuzulassen.
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HAUPTANTRAG

Artikel 123(2) EPU - Offenbarung der Anderungen

Der Hauptantrag erfillt die Erfordernisse des Artikels
123(2) EPU.

Durch die Korrektur in den unabhangigen Ansprichen 1

und 4 der unteren Grenze des Eisengehalts von 0,2% auf

0,20%, wie offenbart in der urspringlichen
internationalen Anmeldung, Seite 7, Zeile 27 - 28,

wird der dieses Merkmal betreffende Einwand unter
Artikel 123(2) EPU unstrittig ausgerdumt.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende 1) beanstandete,
dass die nun beanspruchte Kombination der oben
genannten untere Grenze des Eisengehalts von 0,20% mit
einer Obergrenze des Kupfer- und Magnesiumgehalts wvon
0,10% bzw. wvon 0,05% (alle Angaben 1in Gew.-%) das
Ergebnis einer willkiirlichen Mehrfachauswahl aus den in
der urspringlichen Beschreibung offenbarten bevorzugten
Anteilwerte dieser Elemente sei, die als solche Artikel
123(2) EPU verletze.

Die Kammer ist nicht tberzeugt:

Wie von der Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin)
wahrend der mindlichen Verhandlung zutreffend
vorgetragen, war die Kombination der beanspruchten
Obergrenze des Kupfer- und Magnesiumgehalts im
urspringlichen abhédngigen Anspruch 3, der wiederum von
den urspringlichen Ansprichen 1 und 2 abhangig war,
bereits enthalten. Die Dbeanspruchte Kombination der
Obergrenzen fir den Kupfer- und Magnesiumgehalt ist

somit keine willkirliche Auswahl aus zwei Listen wvon



- 8 - T 0586/22

Werten - wie von der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden
1) behauptet, sondern dem urspringlichen Anspruchsatz
unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Hinsichtlich
der unteren Grenze des Eisengehalts, sieht die Kammer
keinen Grund, warum der Fachmann den auf Seite 7 der
urspringlichen Beschreibung offenbarten Bereich des
Eisengehalts nicht in Kombination mit den urspringlich
beanspruchten Bereichen fur den Kupfer- und
Magnesiumgehalt lesen sollte. Eine Mehrfachauswahl ist
hierzu nicht notwendig. Die Kombination der nun im
Anspruch enthaltenen Grenzen ist daher unmittelbar und

eindeutig offenbart.

Artikel 83 EPU: Ausfiihrbarkeit

Der Hauptantrag erfiillt die Erfordernisse des Artikels
83 EPU.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2)
hielten den Einwand aufrecht , dass in den
unabhangigen Ansprichen 1 und 4 die Angabe fehle , ob
sich die beanspruchte Korrosionspotentialdifferenz auf
den Zustand der Kern- und Korrosionsschutzschicht vor
oder nach dem Loten beziehe. Die gesamte Offenbarung
des Streitpatents lasse den Fachmann diesbeziiglich im
Ungewissen. Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden
1 und 2) trugen vor, dass wahrend in den Absatze
[0002], [0003], [0014] and [0068] des Streitpatents
immer von der Korrosionsschutzproblematik Dbetreffend

aus miteinander geldteten Aluminiumverbundwerkstoffen

hergestellte Warmetauscher die Rede sei, 1im Absatz
[0075] dagegen beschrieben werde, dass die Messung des
Korrosionspotentials der Materialproben der Tabellen
la-1c Ublicherweise "an monolithischen Materialproben
mit identischen Legierungszusammensetzungen"

durchgefihrt werde, d.h. an losen
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Aluminiumverbundwerstoffen in dem Zustand vor dem
Loten. Ein weiterer Beweis dafir, dass das

angefochtene Patent hinsichtlich des Zeitpunkts bzw.

Zustandes der Messung der Korrosionspotentiale
widersprichliche oder zumindest unvollstandige
Informationen liefere, sei nach Auffassung der

Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2) darin zu
sehen, dass die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin)
wahrend der erstinstanzlichen mindlichen Verhandlung
stets argumentiert habe, dass sich das Dbeanspruchte
Korrosionspotential auf eine Situation nach dem
Hartloten beziehe, wdhrend die Einspruchabteilung in
ihrer Entscheidung das Gegenteil festgestellt habe. Da
sich das Korrosionspotenzial einer Aluminiumlegierung
bekanntlich vor und nach dem Loten deutlich
unterscheide, sei der Fachmann - ohne zu wissen , ob
sich die beanspruchte Korrosionspotenzialdifferenz auf
einen Zustand vor oder nach dem Loten beziehe - nicht
in der Lage, die angebliche Erfindung auszufihren.
Dariber hinaus bemangelte die Beschwerdegegnerin
(Einsprechende 2), dass weitere und fiar die
Ausfihrbarkeit wesentliche Informationen fehlten, wie
beispielsweise Angaben zUu den zUu wahlenden
Lotparametern (sogenannter "brazing cycle') oder
Angaben, 1in welcher Tiefe des Verbundmaterials das

Korrosionspotential zu messen sei.

Die Kammer schlielRt sich der Auffassung der
Einspruchsabteilung an, dass gemal der Lehre des
Streitpatents die Messung der Korrosionspotentiale in
den Aluminiumlegierungen der Kern- und
Korrosionsschutzschicht und somit die Feststellung der
beanspruchten Korrosionspotentialsdifferenz vor dem
Loten erfolgen soll, und dass diese Messung keine

Schwierigkeit fir die zustandige Fachperson darstellt.
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In den von der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden 1)
erwahnten Absatzen [0002], [0003] und [0014] des
Streitpatents geht es um die Anforderung an den
Korrosionsschutz eines Warmetauschers und nicht um die

Messung des Korrosionspotentials seiner miteinender

geloteten und aus Aluminiumverbundwerkstoffen
hergestellten Komponenten. In Absatz [0068] werden
lediglich Tests zur Prifung der erzielten

Korrosionsbestdndigkeit beschrieben. Von einer Messung
des Korrosionspotentials der Kern- und Schutzschicht
einer Probe 1ist in diesen Textstellen nicht die Rede.
Die einzige Information des Streitpatents betreffend
eindeutig die Ermittlung des Korrosionspotentials der
Kern- und Korrosionsschutzschicht ist in der Tat in
Absatz [0075] zu finden. Dem Hinweis in diesem Absatz,

dass die Korrosionspotentiale an "monolithischen"

Materialproben mit "identischen"

Legierungszusammensetzungen gemessen werden, entnimmt
die Fachperson ohne weiteres, dass die Messung des
Korrosionspotentials patentgemdl in einem Zustand vor
dem Loten des Aluminiumverbundwerkstoffs zur
Herstellung eines Bauteils erfolgt, und zwar bevor
durch das Loten bewirkte Diffusionsphanomene zwischen
den Schichten auftreten, die die Zusammensetzung der
jeweiligen Aluminiumlegierungen modifizieren. Wie von
der Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) iberzeugend
ausgefihrt, liefert das Streitpatent ausreichende

Informationen sowohl zur Herstellung der beanspruchten

Aluminiumverbundwerkstoffe (vgl. Absatze [0066] und
[0067]) als auch zur verwendeten Messmethode bzw. zur
verwendeten Messeinrichtung (vgl. letzter Satz des
Absatzes [0075]). Das Patent prasentiert auch ein
konkretes Ausfihrungsbeispiel, bei welchem ein

verbesserter Korrosionsschutz im Vergleich =zu einer
herkdmmlichen Korrosionsschutzschicht erreicht wird
(vgl. Absatze [0067] bis [0076] sowie Tabellen 2 und
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3). Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2)
behaupten, dass aufgrund fehlender klaren Vorgaben und
Parameter des Herstellungsverfahrens die Fachperson
nicht in der Lage sei, einen Aluminiumverbundwerkstoff
mit der beanspruchten verbesserten
Korrosionsbestandigkeit herzustellen. Die
Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2), die in
diesem Fall die Beweislast tragen, haben diese
Behauptungen nicht belegt. Da - wie oben ausgefihrt -
die Korrosionspotentiale vor dem Ldéten zu messen sind,
sind die von der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden 2)
als fehlend bemadngelten Informationen hinsichtlich der
Parameter zur Herstellung des Aluminiumverbund-
werkstoffes gemdl Anspruch 1 bzw. zur Durchfihrung des
Verfahrens gemall Anspruch 4 nicht erforderlich. Dariber
hinaus ist die Kammer iberzeugt, dass die Tiefe der
Messung, die - wie  von der Beschwerdegegnerin
(Einsprechenden 2) betont wurde, 1in der in Absatz
[0075] =zitierten Norm ASTM G69 nicht angegeben sei -
keinen gravierende Einfluss auf die Messung hat. Auch

hier wurde das Gegenteil nicht bewiesen.

SchliefBlich kann die wvon den Beschwerdegegnerinnen

(Einsprechenden 1 und 2) erwahnte Tatsache, dass die

Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) aus dem Absatz
[0075] stets eine von der Auffassung der
Einspruchsabteilung abweichende Schlussfolgerung

hinsichtlich des im Patentanspruch gemeinten Zeitpunkts
der Messung der Korrosionspotentialsdifferenz
herleitete, die Richtigkeit der der angefochtenen
Entscheidung zugrunde liegenden Auslegung dieser

Passage 1im Sinne einer Messung vor dem LOten nicht in

Frage stellen. Denn die Auslegung hat objektiv zu
erfolgen und steht nicht zur Disposition einer der
Parteien. Im Ubrigen hat die Beschwerdefiihrerin

(Patentinhaberin) ihre urspringliche Auslegung der
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Lehre des Absatzes [0075] des Streitpatents im Sinne
einer Messung der Korrosionspotentialdifferenz nach dem
Loten (siehe auch den vorletzten Absatz auf Seite 4/9
des Schreiben vom 24 Oktober 2022) wahrend der

mundlichen Verhandlung ausdricklich revidiert.

Artikel 52(1) und 54 EPU: Neuheit

Der Gegenstand der unabhadngigen Anspriche 1 und 4 gemal
Hauptantrag ist neu im Sinne der Artikel 52(1) und 54
EPU.

Der einzige Neuheitsangriff der Beschwerdegegnerinnen

(Einsprechenden 1 und 2) basiert auf Dokument DI1.

Mit ihrer Beschwerdebegriindung trat die
Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) der Feststellung
der Einspruchsabteilung entgegen, dass ein
Magnesiumgehalt < 0,05% Gew.-% und eine

Korrosionspotentialdifferenz zwischen 20 mV und 40mV im

D1 unmittelbar und eindeutig offenbart seien.

Demgegeniber hielten die Beschwerdegegnerinnen
(Einsprechenden 1 und 2) aufrecht, dass neben den oben
genanten Merkmalen und entgegen der Einschatzung der
Einspruchsabteilung auch ein "Rest Al und unvermeidbare
Verunreinigungen einzeln maximal 0,055, in  Summe
maximal 1,5 %" dem D1 inhdrent zu entnehmen seien, und
zwar im Hinblick auf allgemeines Fachwissen wie in der
Druckschrift D26 und in der mit der
Beschwerdeerwiderung der Beschwerdegegnerin
(Einsprechenden 1) eingereichten Japanischen Norm D30
niedergelegt, wobei der Gegenstand der unabhangigen
Anspriche 1 und 4 von Dl - entgegen der Einschatzung
der Einspruchsabteilung - neuheitsschadlich getroffen

sei.
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Magnesiumgehalt <0,05% Gew.-%

Hinsichtlich der strittigen Offenbarung in D1l dieses
Merkmals folgte die Einspruchsabteilung den
Ausfiihrungen der Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden
1 und 2), dass der Mg-Gehalt in Hohe wvon 0,1% der
Aluminiumlegierung der Korrosionsschutzschichten gemal
Beispielen 3 und 17-29 1in der Tabelle 2, sowie der
Vergleichbeispiele 30-34 der Tabelle 3 wvon D1, die
ansonsten eine identische Zusammensetzung wie die
Aluminiumlegierung der Anspriche 1 und 4 aufweisen,
nach Abschatzung des Messfehlers durch die
Rundungsregel zu einem Mg-Gehalt in Bereich 0,05% bis
0,1499% Gew.-% flihre, wobei die untere Grenze dieses
Bereiches den Dbeanspruchten maximalen Mg-Gehalt von

0,05% vorwegnahme.

Die Kammer kann sich den Ausfuhrungen der
Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerinnen

(Einsprechenden 1 und 2) nicht anschlieBen:

D1 offenbart lediglich einen Mg-Anteil von 0,1% Gew.-%
fir die zitierten Beispiele. Es mag sein, dass die
Fachperson bei einer vorhandenen Aluminiumlegierung mit
einem tatsdchlichen gemessenen Wert von 0,05% aufgrund
der Rundungsregel diesen Wert auf 0,1% aufrunden
wirde. Eine solche Aluminiumlegierung ist aber in der

D1 nicht beschrieben, so dass wvon einer unmittelbaren

und eindeutigen Offenbarung des Werts von 0,05% in der

D1 nicht die Rede sein kann. Welcher exakt gemessene
Wert der Angabe wvon 0,1% seinerzeit zugrunde gelegen
haben koéonnte, bleibt reine Spekulation. Entgegen der
Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung ist somit ein
Mg-Anteil < 0,05% dem DIl nicht unmittelbar und

eindeutig zu entnehmen.
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Korrosionspotentialdifferenz

Auch hinsichtlich der strittigen Offenbarung dieses
Merkmals folgte die Einspruchsabteilung den
Ausfiihrungen der Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden
1 und 2), wonach die Korrosionspotentialdifferenz ein
inharentes Merkmal eines bestimmten
Aluminiumverbundwerkstoffes sei, welches ausschliellich
von der Zusammensetzung der fur die
Korrosionsschutzschicht und Kernschicht verwendeten
Aluminiumlegierungen bestimmt sei. Da die
Zusammensetzung der Kernschicht und der
Korrosionsschutzschicht der relevanten Beispiele des

Dokuments D1 angeblich identisch mit den jeweiligen

Zusammensetzungen der beanspruchten
Aluminiumlegierungen sei, wurde von der
Einspruchsabteilung und den Beschwerdegegnerinnen
(Einsprechenden 1 und 2) angenommen, dass die

Korrosionspotentialdifferenz der aus D1 bekannten
Aluminiumverbundwerkstoffe implizit auch zwischen 20 mV
und 40 mV liegen misse. Die Beschwerdegegnerinnen
(Einsprechenden 1 und 2) trugen vor, dass der von der
Kammer anerkannte geringfiigige Unterschied im Mg-Gehalt
in der Aluminiumlegierung der Korrosionsschutzschicht,
d.h. 0,05% statt 0,1%, keinen Einfluss auf die
Korrosionspotentialdifferenz habe. Demgegeniiber fihrte
die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) in ihrer
Beschwerdebegrindung aus, dass Werkstoffe mit
identischer Zusammensetzung nicht zwangladufig dasselbe
Korrosionspotential aufweisen, weil - wie in Dokument
D29 niedergelegt - auch die Temperaturfihrung wahrend
des Herstellungsverfahrens, die die Menge an Elementen
in Losungszustand bestimmt, eine entscheidende Rolle
spiele. Daruber hinaus seien die verwendeten

Aluminiumlegierungen nicht identisch, und zwar
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zumindest aufgrund des abweichenden Mg-Gehalts in der
Korrosionsschutzschicht. In Erwiderung auf den Vortrag
der Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) verwiesen die
Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 wund 2) auf
Figur 5.2 des Dokument D5 sowie auf Figur 5 des
Dokuments D29, aus welchen Thervorgehe, dass ein
Einfluss wvon Elementen in Losungszustand auf das
Korrosionspotential einer Aluminiumlegierung nur beil
héheren Anteilen der Legierungselemente auftrete, was

nicht der Fall der beanspruchten Zusammensetzung sei.

Die Kammer schlieBt sich aus folgenden Grinden den
Ausfiihrungen der Beschwerdefilhrerin (Patentinhaberin)

an:

In der Tat macht Dokument D1 {lberhaupt keine Vorgabe
hinsichtlich der Korrosionspotentialdifferenz der
beschriebenen Aluminiumverbundwerkstoffe. Dariber
hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein
Unterschied in dem Mg-Gehalt der
Korrosionsschutzschicht, wenn auch ggfs. nur
geringfigig, das Korrosionspotential und somit die
Korrosionspotentialdifferenz der Verbundwerkstoffe
beeinflusst. Das Gegenteil wurde von den
Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2) nicht
schlissig bewiesen. Da auch plausibel erscheint, dass
die Temperaturfihrung wahrend dem Herstellverfahren den
Anteil an Elementen in Losungszustand beeinflusst, muss
man davon ausgehen, dass unterschiedliche
Herstellungsparameter zu (wenn auch geringfigiqg)
unterschiedlichen Korrosionspotentialen fihren kodnnten.
Vor diesem Hintergrund kann die Kammer die Einschéatzung
der Einspruchsabteilung nicht teilen, dass eine
Korrosionspotentialdifferenz zwischen 20mV und 40 mV

dem D1 unmittelbar und eindeutig zu entnehmen sei.
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Unvermeidbare Verunreinigungen

Abweichend von der Einschatzung der Einspruchsabteilung
und der Auffassung der Beschwerdefihrerin
(Patentinhaberin), schlielt sich die Kammer den
Ausfiihrungen der Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden
1 und 2) an, dass sofern Dl keine spezifische Angabe
uber die vorgesehene unvermeidbare Verunreinigung
macht, die Fachperson Verunreinigungsgrenzen
entsprechend der internationalen Konvention, namlich
einzeln maximal 0,05 Gew.-%, 1in Summe maximal 0,15%

Gew.-%, in Dl mitlesen wird.

In diesem Zusammenhang reichte die Beschwerdegegnerin
(Einsprechende 1) mit ihrer Beschwerdeerwiderung einen
Auszug aus dem '"Japanische Industrial Standard - JIS H
4000" ein (D30), um darzulegen, dass der
standardisierte Verunreinigungsanteil fir eine 3xxx
Legierung auch in Japan und somit auch fir die
japanische Entgegenhaltung D1 gelte (vgl. Tabelle 2 auf
Seiten 8 und 9 wvon D30). Die Beschwerdefihrerin
(Patentinhaberin) beantragte, die neu eingereichte
Entgegenhaltung D30 als verspatet nicht zuzulassen und
hielt ihre Meinung aufrecht, dass der beanspruchte
unvermeidbare Verunreinigungsanteil dem D1 nicht

unmittelbar und eindeutig zu entnehmen sei.

Die Umstande der Beschwerdesache rechtfertigen
vorliegend die Zulassung der Entgegenhaltung D30. Es
handelt sich dabei um Nichtpatentliteratur, die zur
Darlegung des im Einspruchsverfahren von den
Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2)
behaupteten Fachwissens dient. Im Hinblick auf das
Blatt D26 und auf die Japanische Norm D30 und entgegen
der Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung ist die

Kammer der Auffassung, dass die Fachperson beil der
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Betrachtung der Zusammensetzung des
Aluminiumverbundwerkstoffes wvon Dl implizit wvon einem
standardisierten Verunreinigungsanteil ausgeht, d.h.
einzeln maximal 0,05 Gew.-%, 1in Summe maximal 0,15%
Gew.-%. Wie wvon D26 und D30 dargelegt, gelten diese

Werte als weltweilit anerkannter Standard.

Wenngleich aus anderen Grinden bestatigt die Kammer
somit die Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung,
dass der Gegenstand der unabhdngigen Anspriche 1 und 4

gemall Hauptantrag neu ist.

Artikel 52(1) und 56 EPU: Erfinderische Tatigkeit

Der Gegenstand der unabhangigen Anspriiche 1 und 4 gemal
Hauptantrag beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit
im Sinne der Artikel 52 (1) und 56 EPU.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2)

trugen folgende Angrifflinien vor:

D1 als nachstliegender Stand der Technik

Wie oben festgestellt, unterscheidet sich der
Gegenstand des unabhédngigen Anspruchs 1 vom

Offenbarungsgehalt von D1 dadurch, dass

(a) die Aluminiumslegierung der Korrosionsschutzschicht

)

einen Mg-Gehalt < 0,05% in Gew.-% aufweist, und dass

(b) das Korrosionspotential der Korrosionsschutzschicht
zwischen 20 mvV und 40 mvV niedriger als das

Korrosionspotential der Kernschicht liegt.

Ausgehend von D1 und im Hinblick auf diese

unterscheidenden Merkmale, stimmt die Kammer der von
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der Beschwerdefilhrerin (Patentinhaberin) angenommenen
Aufgabe zu, den bekannte Aluminiumverbundwerkstoff in
Bezug auf sein Lotverhalten sowie auf seine

Korrosionseigenschaften zu verbessern.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2)
trugen vor, dass weder der beanspruchte Mg-Gehalt noch
die vorgegebene Korrosionspotentialdifferenz, selbst in
Kombination, ein verbessertes Lotverhalten bzw.
verbesserte Korrosionseigenschaften gewahrleisten
konnen, so dass die beanspruchte Losung als eine reine,
naheliegende Alternative zu dem aus Dl Dbekannten

Aluminiumverbundwerkstoff zu betrachten sei.

Zu dem abweichenden Mg-Gehalt verwiesen die
Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2) auf die
Absatze [0015] und [0019] von D1, in welchen einen Mg-
Gehalt in der Korrosionsschutzschicht zwischen 0,05%
und 0,5% vorgeschlagen wird, wobei sich dieser Bereich
mit dem in Anspruch 1 des Hauptantrags angefiihrten
Bereich iberschneide. AuRerdem liefere das Streitpatent
keinen experimentellen Beweis dafiir, dass ein Mg-Gehalt
< 0,05% irgendwelche Wirkung habe. Zu der beanspruchten
Korrosionspotentialdifferenz trugen die
Beschwerdegegnerinnen vor, dass dieser Bereich eine
fachibliche Auswahl darstelle, wie beispielweise den
Entgegenhaltungen D3, D5 und D13 zu entnehmen sei, der

keinen erfinderischen Beitrag leisten konne.

Die Ausfuhrungen der Beschwerdegegnerinnen
(Einsprechenden 1 und 2) sind aus folgenden Grinden

nicht iUberzeugend:

Die Annahmen der Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden
1 und 2) 1iUber das Fehlen technischer Wirkungen wurden

nicht iUberzeugend substantiiert und Dbewiesen. Im
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Gegensatz dazu zeigen die plausiblen Ergebnisse der im
Streitpatent préasentierten Vergleichtests eine
Verbesserung der Korrosionseigenschaften. Die Kammer

schlieBt sich der Auffassung der Beschwerdefiihrerin

(Patentinhaberin) an, dass - anders als von der
Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerinnen
(Einsprechenden 1 und 2) ausfihrt, die Fachperson

[e)

keinen Anlass hat, die Zugabe an Mg wvon 0,1 Gew.-% des
Beispiels 3 wvon DI (oder der weiteren erwahnten
Beispiele) zu andern bzw. auf einen maximalen Wert von
0,05 Gew.-% 2zu begrenzen, der ganz an der unteren
Grenze des in den Absatzen [0015] und [0019]
angegebenen Bereichs liegt. Davon wird der Fachperson
sogar abgeraten, weil diese Textstellen einen
bevorzugten Bereich zwischen 0,1% und 0,3% vorschlagen,
um die Korrosionsbestandigkeit nicht zUu
beeintrédchtigen, d.h. einen Bereich, der weit entfernt
vom beanspruchten Bereich liegt. Dariber hinaus befasst
sich D1 gar nicht mit der Auswahl einer
Korrosionspotentialdifferenz und mit ihrer Einwirkung
auf die Korrosionsschutzeigenschaften der
Korrosionsschutzschicht. Die Kammer sieht somit
keinerlei Hinweis fir die Fachperson, diesen Parameter
bei der Zusammenstellung des Aluminiumverbundstoffs des
Beispiels 3 oder der anderen erwahnten Beispiele des D1

entsprechend der Vorgabe des Anspruchs 1 auszuwahlen.

D4 als nachstliegender Stand der Technik

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2)
verwiesen auf den in dieser Druckschrift offenbarten
Aluminiumverbundwerkstoff gemdR Beispiel N° 25 der
Tabelle 4, der aus einer Kernschicht gemaR Beispiel (I)
in der Tabelle 1 und einer Korrosionsschutzschicht
gemall Beispiel (b) 1in der Tabelle 2 besteht. Es wurde

hierzu ausgefihrt, dass der beanspruchte Fe-Gehalt der
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Korrosionsschutzschicht zwischen 0,2% und 0,6%, die in
der Tabelle 2 nicht zu entnehmen ist, von der Lehre am
Ende der Seite 2 der Ubersetzung D4a, wonach Fe 1in
einem Anteil bis <0,7% enthalten sein koénne, nahegelegt
sei, und dies weil die Fachperson - ausgehend von dem
Null Fe-Gehalt des oben genannten Beispiels, ohne
weiteres motiviert sei, die Herstellungskosten durch
die Zulassung von etwas Fe in die
Korrosionsschutzschicht zu senken. Hinsichtlich der in
D4 fehlende Angabe uber die beanspruchte
Korrosionspotentialdifferenz, hielten die
Beschwerdegegnerinnen die gleichen Argumente aufrecht,

die beziglich D1 vorgetragen wurden.

Auch diese Angrifflinie kann aus folgenden Grinden

nicht iberzeugen:

Es ist kein Grund ersichtlich, warum die Fachperson
ausgehend wvon D4 und mit dem Ziel, den Dbekannten
Aluminiumverbundwerkstoff gemidR Beispiel N° 25 in der
Tabelle 4 in Bezug auf das Lotverhalten und die
Korrosionseigenschaften zu verbessern, die
Zusammensetzung der Korrosionsschutzschicht (b) durch
die Zugabe eines Fe-Gehalts zwischen 0,2% und 0,6%
modifizieren sollte. Auch wenn dies im Hinblick auf den
auf Seite 2 vorgeschlagenen Fe-Gehalt von < 0,7% der

Fall sein sollte, fehlt immer noch ein klarer Hinweis -

zumindest im Zusammenhang mit der spezifischen
Zusammensetzung der Kernschicht und der
Korrosionsschutzschicht gemal Tabelle 4 - auf die

Vorgabe einer Korrosionspotentialdifferenz zwischen
20mV und 40mV.
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Ausgehend von D7

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende 2) verwies auf
das Beispiel ID8 1in der Tabelle 2 des Dokuments D7,
sowie auf die Textstelle auf Seite 12, Zeilen 10-16
dieses Dokuments und fihrte aus, dass die Fachperson
auf der Suche nach einem alternativen
Aluminiumverbundwerkstoff aus Kostengriinden motiviert
sei, den Ti-Gehalt in der Korrosionsschutzschicht wvon
0,21% auf 0,05% oder zumindest auf 0,1% zu senken und
somit ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des

Anspruchs 1 gelange. Hinsichtlich der in D4 fehlenden

Angabe uber die beanspruchte
Korrosionspotentialdifferenz, hielt die
Beschwerdegegnerin (Einsprechende 2) an den zuvor

vorgebrachten Argumenten fest.

Die Kammer schlieRt sich den Ausfuhrungen der
Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) an, dass die
Fachperson, um zZu einer Zusammensetzung der
Aluminiumlegierung der Korrosionsschutzsicht gemal
Anspruch 1 zu gelangen, nicht nur den Ti-Gehalt der
Tabelle 2 modifizieren muss, sondern auch den Fe-
Gehalt. Wie bereits im Bezug auf  Dokument D4
ausgefihrt, sieht die Kammer hierfilir keine Motivation.
Dariber hinaus fehlt auch hier Jjeglicher Hinweis auf

die beanspruchte Differenzpotential.

Ausgehend von D16

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende 2) verwies auf
den Aluminiumverbundwerkstoff gemdll den Beispielen 2
und 6 (Aluminiumslegierungen B2 und Al) bzw. gemal dem
Beispiel 4 (Aluminiumslegierungen Bl und A2) der
Tabelle 2 wvon D16, und behauptete, dass es naheliegend

sei, den offenbarten Mn-Gehalt in Hohe von 0,9% bzw.
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den offenbarten Fe-Gehalt in der
Korrosionsschutzschicht des Beispiels 4 im Sinne der
Vorgaben des Anspruchs 1 zu modifizieren. Darlber
hinaus verwies sie auf die mogliche Kombination der
Kernschicht A2 mit der Korrosionsschutzschicht B2.
Hinsichtlich der in D16 fehlende Angabe lber die
beanspruchte Korrosionspotentialdifferenz, hielt die
Beschwerdegegnerin (Einsprechenden 2) an ihren zuvor

vorgebrachten Argumenten fest.

Auch diese Angrifflinie kann aus folgenden Grinden

nicht iberzeugen:

Die Kammer schlieRt sich der Auffassung der
Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) an, dass aufgrund
der Unterschiede in der Zusammensetzung der Kern- und/
oder Korrosionsschutzschicht der zitierten Beispiele,
betreffend einerseits den Mn-Gehalt in der Kernschicht
der Beispiele 2 und 6 und andererseits den Fe-Gehalt
in der Korrosionsschutzschicht des Beispiels 4, diese
Entgegenhaltung schon keinen sinnvollen Ausgangspunkt
darstellt. Dariber hinaus wird aber ein Mg-Gehalt in
der Korrosionsschutzschicht wvon 0,05% ohnehin nicht
offenbart. Auf eine Kombination der Kernschicht A2 mit
der Korrosionsschutzschicht B2 fehlt schlieBlich jeder
Hinweis. Hinsichtlich der fehlenden Offenbarung der
beanspruchten Korrosionspotentialdifferenz gelten die

obigen Ausfuhrungen.

Die gleichen Schlussfolgerungen gelten fur den
Gegenstand des Verfahrensanspruchs 4, der die

entsprechenden Verfahrensmerkmale enthalt.

Aus diesen Grinden und entgegen der Einschatzung der
Einspruchsabteilung wird der Gegenstand der

unabhangigen Anspriche 1 und 4 vom zitierten Stand der
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Technik nicht nahegelegt.

Die Parteien stimmten zu, die Beschreibung von der

Einspruchsabteilung anpassen zu lassen.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

1.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung
zurickverwiesen mit der Anordnung, das Patent in
geandertem Umfang auf der Grundlage der Anspruche des

24. Oktober 2022 und einer

Hauptantrags vom
anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.
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