BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L'OFFICE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFICE DES BREVETS

Interner Verteilerschliissel:

(A) [ -1 Veroffentlichung im ABI.
(B) [ -1 An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [ -1 An Vorsitzende
(D) [ X ] Keine Verteilung
Datenblatt zur Entscheidung

vom 10. November 2016
Beschwerde-Aktenzeichen: T 1419/13 - 3.2.03
Anmeldenummer: 07725994 .3
Veroffentlichungsnummer: 2026915
IPC: B21B13/14
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
WALZGERUST ZUR HERSTELLUNG VON WALZBAND ODER BLECH

Patentinhaberin:
Primetals Technologies Austria GmbH

Einsprechende:
SMS group GmbH

Stichwort:
Relevante Rechtsnormen:

EPU Art. 100(a), 83, 84, 56
VOBK Art. 13(1), 13(3)

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidung.
EPA Form 3030 ) . .
Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedandert werden.



Schlagwort:

Zulassung eines neuen Einspruchsgrundes (nein)
Zulassung eines verspatet gestellten Antrags (ja)
Patentanspriiche - Klarheit

Anderungen - zulassig (ja)

Erfinderische Tatigkeit (ja)

Zitierte Entscheidungen:
G 0010/91, G 0003/14

Orientierungssatz:

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidung.

EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung geadndert werden.



Europilsches Beschwerdekammern European Patent Office
D-80298 MUNICH
0 Patent Office Boards of Appeal GERMANY

Office eurepéen Tel. +49 (0) 89 2399-0
des brevets Chambres de recours Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1419/13 - 3.2.03

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03
vom 10. November 2016

Beschwerdefihrerin: SMS group GmbH
Eduard-Schloemann-Strasse 4

(Einsprechende) -
40237 Diisseldorf (DE)

Vertreter: Klippel, Walter
Hemmerich & Kollegen
Patentanwalte
Hammerstrabe 2
57072 Siegen (DE)

Beschwerdegegnerin: Primetals Technologies Austria GmbH
Turmstrale 44

(Patentinhaberin) .
4031 Linz (AT)

Vertreter: Metals@Linz
Primetals Technologies Austria GmbH
Intellectual Property Upstream IP UP
TurmstraBe 44
4031 Linz (AT)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europdischen Patentamts iber die
Aufrechterhaltung des europdischen Patents
Nr. 2026915 in gedndertem Umfang, zur Post
gegeben am 24. April 2013.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Ashley
Mitglieder: V. Bouyssy
D. Prietzel-Funk



-1 - T 1419/13

Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

VI.

Das europadische Patent Nr. 2 026 915 (im Folgenden:
Patent) betrifft Quarto- und Sexto-Walzgeriiste mit

konturierten Walzen.

Gegen das Patent im gesamten Umfang wurde Einspruch
eingelegt, gestitzt auf zwei Grinde des Artikels 100 a)
EPU, nadmlich mangelnde Neuheit und mangelnde

erfinderische Tatigkeit.

Die Einspruchsabteilung entschied, dass das Patent in
geandertem Umfang gemal Hilfsantrag 2 den

Erfordernissen des EPU geniige.

Die Einsprechende (im Folgenden: Beschwerdefiihrerin)
hat Beschwerde gegen diese Zwischenentscheidung

eingelegt.

In der als Anlage zur Ladung zur mindlichen Verhandlung
beigefligten Mitteilung gemaB Artikel 15 (1) der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) teilte
die Kammer ihre vorladufige Einschatzung der Beschwerde

mit.

Antrage

Die Beschwerdefiilhrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent in vollem Umfang

zu widerrufen.

Die Patentinhaberin (im Folgenden: Beschwerdegegnerin)
beantragte, das Patent auf der Grundlage des mit dem
Schreiben vom 10. Mai 2016 eingereichten Hauptantrags

in gedandertem Umfang aufrechtzuerhalten.
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VII. Anspruchssatz gemall Hauptantrag

Der unabhédngige Vorrichtungsanspruch 1 lautet
folgendermaBen (die hinzugefiigte Merkmalsgliederung
wurde von den Beteiligten verwendet; die Anderungen am
erteilten Anspruch 1 sind wie folgt kenntlich gemacht:
gestrichene Passagen erscheinen im Text als
durchgestrichen und neue Passagen erscheinen im
Fettdruck) :

1-1) Quarto-Walzgeriust zur Herstellung von Walzband
oder Blech (B), mit zwei Arbeitswalzen (1), die
sich an zwei Stiutzwalzen (2) oder
Zwisehenwatzen{5r—und—Stiteswatzen—2)> abstitzen,

1-2) - wobel zumindesteinedieserWatzern die

Arbeitswalzen (1) axial verschiebbar sind und
eine Uber die gesamte wirksame Ballenlange

verlaufende, durch eine nichtlineare Funktion

beschreibbare Ballenkontur (3+—4+——=%) atfweist
aufweisen—urnd,
1-3) — wobei die Ballenkonturen (3) der Arbeitswalzen

(1) sich in einer bestimmten relativen
Axjalstellung der Arbeitswalzen (1) komplementar
erganzen,

1-4) - wobei die Stiitzwalzen (2) eine sich erganzende,
komplementdre Ballenkontur (4) aufweisen,

1-5) - wobei die Ballenkonturen (3, 4) der
Arbeitswalzen (1) und der Stiitzwalzen (2) sich
in einer Axialstellung der Arbeitswalzen (1) in
einem unbelasteten Zustand vollstandig erganzen,

1-6) - wobei die Ballenkontur (3, 4) dieser—=umindest
eirenr—Walzern— zumindest einer der Walzen (1, 2)
irmindestens—einemder Randbereiehe in den
Randbereichen ihrer Langserstreckung Anfasungen
(8, 9) aufweist und in diesen Randbereichen eine

korrigierte Ballenkontur (11, 12) bildet,
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dadurch gekennzeichnet,

1-7) — dass die korrigierte Ballenkontur (11, 12) sich
durch Subtraktion einer beliebigen nichtlinearen
mathematischen Anfasungfunktion von der durch
die nichtlineare Funktion beschriebenen
Konturfunktion ergibt, webei und

1-8) - dass die Steigung der Ballenkontur 4&+—%% (3, 4)
und die Steigung der korrigierten Ballenkontur
(11, 12) im Ubergangspunkt P+ von der
Ballenkontur (3, 4) zur korrigierten
Ballenkontur (11, 12) gleich sind.

Der unabhangige Vorrichtungsanspruch 3 lautet
folgendermaBen (die Anderungen gegeniiber dem erteilten

Anspruch 3 sind kenntlich gemacht) :

3-1) Sexto-Walzgeriist zur Herstellung von Walzband oder
Blech B (B) mit zwei Arbeitswalzen (1),

3-2) - wobei die Arbeitswalzen (1) sich an Stétzwalzen

+2r—oder zwel Zwischenwalzen (5) uwndStitzwalzen

42> abstiitzen und die Zwischenwalzen (5) sich an

zwel Stiitzwalzen (2) abstiitzen

o~

3-3) — wobel zumindest eine dieser Waltzen die
Zwischenwalzen (5) axial verschiebbar sind und
eine iUber die gesamte wirksame Ballenlange
verlaufende, durch eine nichtlineare Funktion
beschreibbare Ballenkontur (3+—4+—6) aufweist
aufweisen—wund,

3-4) — wobei die Stiitzwalzen (2) sich ergadnzende, durch
eine Sinusfunktion beschreibbare komplementare
Ballenkonturen (4) aufweisen,

3-5) - wobei die Ballenkonturen (4) der Stiitzwalzen (2)
sich in einer unverschobenen Axialstellung der
Zwischenwalzen (5) in einem unbelasteten Zustand
mit der Ballenkontur (6) der Zwischenwalzen (5)

vollstandig ergéanzen,
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3-6) - wobei die Ballenkontur (4, 6) dieser—zumindest

n
TT

B

+Walzen zumindest einer der Zwischenwalzen

H-

H

(5) und Stiitzwalzen (2) in—mindestens ecinem der
Randbereiche in den Randbereichen ihrer

Langserstreckung Anfasungen (8, 9) aufweist und

in diesen Randbereichen eine korrigierte
Ballenkontur (11, 12) bildet,

dadurch gekennzeichnet,

3-7) — dass die korrigierte Ballenkontur (11, 12) sich
durch Subtraktion einer beliebigen nichtlinearen
mathematischen Anfasungfunktion von der durch
die nichtlineare Funktion beschriebenen
Konturfunktion ergibt, wekei und

3-8) - dass die Steigung der Ballenkontur 48+—%% (4, 6)
und die Steigung der korrigierten Ballenkontur
(11, 12) im Ubergangspunkt P, von der
Ballenkontur (4, 6) zur korrigierten
Ballenkontur (11, 12) gleich sind.

Die abhadngigen Anspriche 2 und 4 bis 7 betreffen
besondere Ausfihrungsformen des jeweils im Anspruch 1

bzw. 3 definierten Walzgerists.

Entgegenhaltungen

In der Beschwerdebegrindung nimmt die
Beschwerdefihrerin Bezug auf folgende, in der

Entscheidung genannte Dokumente:

Dl: Seidel, J., "CSP Plant Design and Roll
Implications", Rolls 2003, 9. bis 11. April 2003,
ICC, Birmingham, UK nebst Programm der Rolls 2003
Konferenz am 9. April 2003

Dla: Figuren 7 und 9 von Dl nebst Erlauterungen

D2: Lathe, R. et al., "Optimization of the rolling

process (pass scheduling) to avoid roll spalling
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and surface defects", European Commission,
technical steel research, Contract No.
7210-PR/284, Final report, 2006,
Inhaltsverzeichnis und Seite 123

D3: Decultieux, F. et al., "Backup Roll Chamfer
Design, Profile and Maintenance", MS&T 2004
Conference Proceedings, Seiten 311 bis 321

D4: Bai, Z. et al., "Research of the Roll Crown
Optimization on Skin Pass Mill in Baosteel 2050
Hot Rolling Plant", Iron and Steel (China),
Vol. 37, No. 9, September 2002, Seiten 35 bis 38

D5: JP S 59056905 A mit deutscher Ubersetzung

D6: EP 1 228 818 Bl

D7: EP 0 258 482 Al

D8: EP 0 249 801 Al

Die Beschwerdefihrerin hat folgendes Dokument erstmalig

mit ihrer Beschwerdebegriindung eingefihrt:

D2a: Auszug aus der CORDIS-Datenbank der Europaischen
Kommission zu D2, 16. August 2011

Das schriftsatzliche und miindliche Vorbringen der
Beteiligten ladsst sich, soweit es fir diese
Entscheidung relevant ist, wie folgt zusammenfassen:

a) Zulassung des Hauptantrags zum Verfahren

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Der Anspruchssatz gemdBl Hauptantrag sei in direkter
Reaktion auf den Einwand nach Artikel 123 (3) EPU, der
erstmals vom Berichterstatter der Kammer im
Ladungsanhang vorgebracht worden sei, eingereicht
worden. Es handele sich bei der vorgenommenen Anderung

lediglich um die Wiederaufnahme des im erteilten
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Anspruch 1 vorgesehenen Merkmals, wonach die
Ballenkontur lber die gesamte wirksame Ballenlange
verliuft. Diese Anderung filhre weder zu
verfahrensrechtlichen noch zu materiellrechtlichen
Komplikationen. Die Sachlage bleibe in

materiellrechtlicher Hinsicht unverandert.

Vorbringen der Beschwerdefihrerin:

Der neue Hauptantrag dirfe nicht zugelassen werden,
weilil er schon friher im Einspruchsverfahren hatte
eingereicht werden konnen. Insbesondere habe die
Beschwerdegegnerin hinreichend Zeit gehabt, das
angeblich versehentlich ausgelassene Merkmal 1-2)

wieder in Anspruch 1 einzufiligen.

b) Dokument D2

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Es seil nicht zweifelsfrei festzustellen, dass D2 vor
dem Prioritatsdatum (14. Juni 2006) veroffentlicht
worden sei. Diese Entgegenhaltung diirfe daher nicht

berilicksichtigt werden.

c) Artikel 123 (2) EPU

Vorbringen der Beschwerdefihrerin:

Das in Anspruch 1 aufgenommene Merkmal 1-5), dass "die
Ballenkonturen der Arbeitswalzen und der Stitzwalzen
sich in einer Axialstellung der Arbeitswalzen in einem
unbelasteten Zustand vollstandig erganzen", sei den
urspringlich eingereichten Anmeldungsunterlagen,
insbesondere der Lehre auf Seite 5, Zeilen 13 bis 15,

nicht entnehmbar. Dort sei lediglich offenbart, dass
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sich die Ballenkonturen der benachbarten,
zusammenwirkenden Arbeitswalze und Stitzwalze in einem
unbelasteten Zustand vollstandig erganzen. Merkmal 1-5)
verlange hingegen zusatzlich, dass die Ballenkonturen
der Arbeitswalzen und der Stitzwalzen sich

untereinander komplementdr erganzen.

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Dieser erstmals in der miindlichen Verhandlung vor der
Kammer erhobene Einwand diirfe nicht zugelassen werden,
weil er schon friher im Verfahren hatte vorgebracht
werden kénnen und prima facie nicht relevant sei.
Insbesondere wiirde ein fachkundiger Leser den Wortlaut
von Merkmal 1-5) so verstehen, dass sich die
Ballenkonturen der benachbarten, zusammenwirkenden
Arbeitswalze und Stitzwalze in einem unbelasteten
Zustand vollstandig erganzen, entsprechend der Lehre
auf Seite 5, Zeilen 13 bis 15 der urspringlich
eingereichten Anmeldung. Die Merkmale 1-3) und 1-4)
verlangten bereits, dass die Ballenkonturen der
Arbeitswalzen bzw. der Stiitzwalzen sich komplementéar

erganzen.

d) Artikel 84 EPU

Vorbringen der Beschwerdefiihrerin:

Merkmal 1-6) von Anspruch 1 verlange, dass die
Ballenkontur zumindest einer Arbeits- oder Stitzwalze
in den Randbereichen ihrer Langserstreckung "Anfasungen
aufweist" und dort "eine korrigierte Ballenkontur
bildet", obwohl in Figur 7 des Patents ersichtlich sei,
dass diese beiden Ausgestaltungen der Randbereiche sich

gegenseitig ausschlieBen. Dieses widersprichliche
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Merkmal mache Anspruch 1 unklar. Entsprechendes gelte

fiir Merkmal 3-6) wvon Anspruch 3.

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Die gerigte Unklarheit aufgrund der Formulierung von
Merkmal 1-6) bzw. 3-6) misse unbericksichtigt bleiben,
weil sie bereits im erteilten Anspruch 1 vorhanden war.

e) Artikel 83 EPU

Vorbringen der Beschwerdefihrerin:

Merkmal 1-6) mache Anspruch 1 unausfihrbar, da der
Fachmann dem Patent nicht entnehmen koénne, wie dieses
widersprichliche Merkmal nun ausfihrbar sei.

Entsprechendes gelte fur Merkmal 3-6) von Anspruch 3.

Merkmal 1-7) von Anspruch 1 verlange, dass eine
beliebige nichtlineare mathematische Anfasungfunktion
von der jeweiligen nichtlinearen Ballenkonturfunktion
subtrahiert werde. Da es unendlich viele nichtlineare
mathematische Funktionen gebe, sei die Nacharbeitung
von Anspruch 1 fur den Fachmann unzumutbar.

Entsprechendes gelte fur Merkmal 3-7) von Anspruch 3.

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Diese Einwdnde nach Artikel 83 EPU hidtten bereits gegen
das Patent in der erteilten Fassung erhoben werden
kénnen und seien nicht durch die im erteilten Anspruch
1 vorgenommenen Anderungen veranlasst. Demnach stellen
sie einen Versuch dar, einen neuen Einspruchsgrund nach
Artikel 100 b) EPU einzufihren. Die Beriicksichtigung
dieses neuen Einspruchsgrunds werde jedoch nicht

zugestimmt.
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f) Erfinderische Tatigkeit

Vorbringen der Beschwerdefihrerin:

Es sei unstreitig, dass das in Figur 1 wvon D7
offenbarte Quarto-Walzgeriist die Merkmale 1-1) bis 1-4)

und 1-6) von Anspruch 1 aufweise.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin
offenbare D7 ebenfalls Merkmal 1-5). Die in Figur 1 von
D7 dargestellten Arbeitswalzen 14 und 15 wiesen
Walzenballen 14a und 15a mit iUber ihre Lange gekrimmter
Kontur auf, welche komplementdr zur Kontur des
Walzenballens 12a bzw. 13a der jeweils benachbarten
Stiitzwalze 12 bzw. 13 ausgelegt sei (Spalte 4, Zeile 54
bis Spalte 5, Zeile 1 von D7). Die Erganzung der
Ballenkonturen der benachbarten Arbeits- und
Stiitzwalzen sei somit stets gegeben, sei es im
Belastungszustand oder im unbelasteten Zustand. Dass
sich diese Ballenkonturen noch nicht im unbelasteten
Zustand erganzten, sondern erst im Belastungszustand,
kénne D7 nicht entnommen werden. Insbesondere sei in
Figur 1 von D7 weder eine belastungsbedingte
Deformation der Walzen, wie etwa eine Durchbiegung von
Arbeits- und/oder Stiutzwalzen, noch eine
belastungsbedingte Abplattung zwischen Walzband 17 und
Arbeitswalzen oder zwischen Arbeitswalzen und
Stiitzwalzen erkennbar. Daher sei davon auszugehen, dass
die in Figur 1 von D7 gezeigte Erganzung der
Ballenkonturen auch im unbelasteten Zustand gegeben
sei. Im Ubrigen enthalte die Patentschrift keinerlei
Hinweis auf eine technische Wirkung und einen Vorteil
von Merkmal 1-5). Dort sei lediglich offenbart, dass
die Ballenkonturen unmittelbar benachbarter Walzen sich

im unbelasteten Zustand entweder vollstandig (Figur 1)
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oder teilweise bis gar nicht ergédnzen kénnten (Figur
6) .

Auch Merkmal 1-7) sei in Figur 1 von D7 offenbart. Wie
von der Einspruchsabteilung zutreffend festgestellt,
weise die Ballenkontur 12a der dort dargestellten
Stiitzwalze 12 in den Randbereichen ihrer
Langserstreckung Anfasungen auf, namlich eine
nichtlineare Anfasung im linken Randbereich und eine
lineare Anfasung 12b im rechten Randbereich. Diese
Anfasungen bildeten jeweils eine korrigierte
Ballenkontur in den Randbereichen. Es sei ersichtlich,
dass die jeweilige korrigierte Ballenkontur sich durch
Subtraktion einer nichtlinearen mathematischen
Anfasungfunktion von der nichtlinearen Konturfunktion
der Ballenkontur 12a ergebe, wie in Merkmal 1-7)

vorgeschrieben.

Folglich unterscheide sich der Gegenstand von Anspruch
1 von D7 nur durch Merkmal 1-8), wonach die Steigung
der Ballenkontur und die Steigung der korrigierten
Ballenkontur im Ubergangspunkt von der Ballenkontur zur

korrigierten Ballenkontur gleich seien.

Durch dieses Merkmal werde vermieden, dass im
Ubergangspunkt eine umlaufende Kante vorliege, welche
die Einsatzdauer der Walzen verringern wirde. Es sei
daher die objektive technische Aufgabe, die

Einsatzdauer der Walzen des Walzgeriists zu verlangern.

Die beanspruchte Losung sei dem Fachmann durch die
Lehre von D1, D3, D4, D5 oder D6 nahegelegt. GemaRB
Absatz 3 auf Seite 3 von D1 kdnnen Lastspitzen durch
einen geeigneten Radius an dem Walzenende der
Stitzwalze verhindert werden. Dies sei in den Figuren 7

bis 9 von D1 auch eindeutig gezeigt, wo die
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Ballenkontur ohne einen Sprung in die korrigierte
Ballenkontur lbergehe. D3 spreche in Absatz 1 auf Seite
314 ebenfalls das Problem von Linienlasten zwischen
Walzen an und schlage zur Reduzierung der Linienlasten
vor, eine Durchmesserreduzierung entsprechend Figur 5
von D3 vorzunehmen. Auch dort sei ein abgerundeter
Ubergang zwischen Ballenkontur und korrigierter
Ballenkontur offenbart, wie in Merkmal 1-8) definiert.
D4 betreffe die Optimierung eines Walzenprofils und
schlage hierzu die Ausbildung einer Stitzwalze
entsprechend Figur 1 von D4 vor. Die Stltzwalze weise
zwel angefaste Randbereiche mit jeweils einem
abgerundeten Ubergang gemidB Merkmal 1-8) auf. D5
spreche in Absatz 2 auf Seite 2 der deutschen
Ubersetzung die Linienlasten auf Walzen durch eine
umlaufende Kante an einer Walze an. Zur Reduzierung
solcher Linienlasten schlage D5 vor, eine mehrstufige
Fase an einer Walze anzuordnen, wie sie beispielsweise
in Figur 5 gezeigt sei. Auch dort sei ein abgerundeter
Ubergang gemdB Merkmal 1-8) offenbart. GemdB den
Absédtzen 44 und 45 von D6 werde eine Abnutzung einer
Walze dadurch verhindert, dass ein Startpunkt eines
endseitigen, verjlingten Abschnitts einer Walze
abgerundet ausgebildet werde, entsprechend Merkmal
1-8).

Angesichts der Lehre von D1, D3, D4, D5 oder D6 wlrde
der Fachmann mithin statt der in D7 offenbarten Kante
eine Abrundung in dem Jjeweiligen Ubergangsbereich von
der Ballenkontur zur korrigierten Ballenkontur
ausbilden, ohne hierzu erfinderisch tatig werden zu
miissen. Daher beruhe Anspruch 1 nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Die obigen Ausfihrungen galten beziiglich entsprechender

Merkmale ebenfalls fir Anspruch 3. Insbesondere
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offenbare D7 in Figur 2 unstreitig ein Sexto-Walzgerist
mit den Merkmalen 3-1) bis 3-4) und 3-6). Wie sich aus
dem Vorstehenden ergebe, offenbare D7 auch die Merkmale
3-5) und 3-7). Das fehlende Merkmal 3-8) sei dem
Fachmann durch die Lehre von D1, D3, D4, D5 oder D6
nahegelegt. Folglich beruhe auch Anspruch 3 nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Merkmal 1-5) von Anspruch 1 und Merkmal 3-5) von
Anspruch 3 seien aus D7 nicht zu entnehmen. D7
offenbare zwar wiederholt, dass die Ballenkonturen der
Stitzwalzen und ihrer Nachbarwalzen sich in einer
bestimmten Axialstellung der Walzen vollstadndig
erganzen. In Figur 1 bzw. 2 sei ersichtlich, dass diese
Erganzung im belasteten Zustand auftrete (siehe
Walzband 17 bzw. 27). Nirgends in D7 finde sich
hingegen die ausdriickliche Aussage, dass diese
Erganzung in einem unbelasteten Zustand auftrete. Eine
Erganzung stets und unbedingt im unbelasteten Zustand
seili auch nicht selbstverstandlich. Beispielweise sei in
D8 ein adhnliches Quarto-Walzgeriist offenbart, bei dem
sich die Ballenkonturen der Stitzwalzen und ihrer
Nachbarwalzen im unbelasteten Zustand nicht ergénzten,
sondern - nahezu vollstandig - erst im belasteten
Zustand, d. h. im Betrieb des Walzwerkes, insbesondere
im Bereich der Bandbreite (in D8 siehe Seite 2, Zeilen
26 bis 31, Seite 16, Zeile 12 und Figur 3).

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheide sich von D7
durch die Merkmale 1-5) und 1-8). Merkmal 1-5)
gewdhrleiste eine VergleichmaBigung der Lastverteilung
im laufenden Walzbetrieb zwischen den Stitzwalzen und
ihren Nachbarwalzen iiber die Ballenlange, wobei dank

Merkmal 1-8) Belastungsspitzen im Bereich des Ubergangs
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von der Ballenkontur zur korrigierten Ballenkontur

vermieden wiurden.

Die mit diesen Merkmalen geldste Aufgabe sei daher, die
Inhomogenitaten in der Lastverteilung entlang der
Kontaktlinie der Stitzwalzen und ihrer Nachbarwalzen zu
minimieren und insbesondere Ortliche Belastungsspitzen
im Lastverteilungsverlauf, speziell im Kantenbereich,
abzubauen und damit die Einsatzdauer der Walzen und die
notwendigen Nachschleifintervalle zu verlangern (siehe
Absatz 7 der Patentschrift).

Die beanspruchte Losung sei in ihrer Gesamtheit durch
keine der Entgegenhaltungen D1 bis D6 nahegelegt.
Insbesondere sei Merkmal 1-5) in keinen der
Entgegenhaltungen offenbart. Beziiglich des Merkmals
1-8) finde sich in D1 ebenfalls kein eindeutiger
Offenbarungsgehalt. Insbesondere konne dieses Merkmal
den schematischen Darstellungen in Figuren 7 bis 9 von
D1 nicht entnommen werden. Figur 5 von D3 und Figur 1
von D4 zeigen zwar nichtlineare Anfasungen und einen
abgerundeten Ubergangsbereich, jedoch nur fiir eine
Stiitzwalze mit einer zylindrischen Ballenkontur, d. h.

einer linearen Ballenkonturfunktion.

Das in Anspruch 3 definierte Sexto-Walzgerist sei in

analoger Weise ausgehend von Figur 2 von D7 durch keine

der Entgegenhaltungen D1, D3, D4, D5 und D6 nahegelegt.
Entscheidungsgriunde

1. Zulassung des Hauptantrags zum Verfahren

1.1 Der mit Schriftsatz vom 10. Mai 2016 eingereichte

Hauptantrag der Beschwerdegegnerin stellt eine
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wesentliche Anderung ihres Vorbringens zu einem spaten

Verfahrensstadium dar.

Nach Artikel 114 (2) EPU und Artikel 13 (1) VOBK steht
es im Ermessen der Kammer, diesen Antrag zuzulassen und

zu bericksichtigen.

Im vorliegenden Fall ist die Stellung dieses Antrags
als sachdienliche Reaktion auf die vorlaufige Meinung
der Kammer in ihrer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK
anzusehen, dass die unabhangigen Anspriiche 1 und 3
gemal Hilfsantrag 2 - entgegen der in der
Zwischenentscheidung geauBerten Auffassung der
Einspruchsabteilung - gegen Artikel 123 (3) EPU

verstieRBen.

Die Anspriiche 1 und 3 des Hauptantrags unterscheiden
sich von Anspruch 1 bzw. 3 des Hilfsantrags 2 lediglich
dadurch, dass die im erteilten Anspruch 1 enthaltene
Beschrankung wieder aufgenommen wurde, wonach die
Ballenkontur "iber die gesamte wirksame Ballenlange"
verliuft. Diese Anderung fiilhrt keinen neuen Streitstoff
ein, dessen Behandlung der Kammer oder der
Beschwerdefilthrerin nicht zugemutet werden und der zu
einer Verlegung der miindlichen Verhandlung oder zu
einer Zurickverweisung der Sache an die

Einspruchsabteilung fiihren konnte.

Aus diesen Grinden lasst die Kammer den Hauptantrag in

das Verfahren zu.

Beriicksichtigung von D2a im Verfahren

D2a ist zum Nachweis der Vorverdffentlichung von D2

eingereicht worden.
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Dieses Dokument ist in dem Verfahren zu
berilicksichtigen, denn es dient nur dazu, das
erstinstanzliche Vorbringen der Beschwerdefithrerin zu
dieser Frage zu untermauern (Artikel 114 (2) EPU und
Artikel 12 (4) VOBK).

Dokument D2

Der vollstandige Bericht, aus dem D2 entnommen wurde,
weist auf der Titelseite die Angabe "2006" auf (Seite 1
von D2) und wurde somit offensichtlich 2006 gedruckt,

wie durch D2a bestatigt wurde.

In ihrer Mitteilung gemaB Artikel 15 (1) VOBK hat die
Kammer den Beteiligten mitgeteilt, dass sie die
Bedenken der Beschwerdegegnerin teile, dass D2
mbéglicherweise nicht vor dem Prioritatsdatum des
Patents (14. Juni 2006) veroffentlicht wurde und das
Datum der Verdffentlichung miisse eindeutig sein. Das

Dokument D2a enthalt keine Angaben dariber.

Die Beschwerdefiihrerin hat weder in ihrer Erwiderung
auf diese Mitteilung der Kammer noch in der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer auf diese vorlaufige Meinung
reagiert. Die Kammer sieht daher keinen Anlass, ihre
vorlaufige Meinung zu andern. D2 gehdrt daher nicht zum
Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPU.

Artikel 123 EPU

Die unabhangigen Anspriiche 1 und 3 unterscheiden sich
jeweils vom erteilten Anspruch 1 nur dadurch, dass
zusatzliche Merkmale aufgenommen worden sind, die den
beanspruchten Gegenstand auf das in Figur 3 bzw. 5
dargestellte Ausfiihrungsbeispiel des Patents

beschranken. Die vorgenommenen Anderungen lassen sich
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der technischen Lehre in den urspringlichen
Anmeldungsunterlagen unter Heranziehung des allgemeinen
Fachwissens direkt und eindeutig ableiten (dort siehe
Seite 5, Absatze 2 und 3). Es liegt daher kein VerstoB
gegen Artikel 123 (2) EPU vor.

Erstmals in der mundlichen Verhandlung vor der Kammer,
d. h. zum spatméglichsten Zeitpunkt, hat die
Beschwerdefilhrerin geltend gemacht, dass das in
Anspruch 1 aufgenommene Merkmal 1-5) nicht durch die
Lehre auf Seite 15, Zeilen 13 bis 15 der urspringlich
eingereichten Anmeldung gestiitzt sei. Die Kammer ist zu
der Ansicht gelangt, dass dieser Einwand prima facie
nicht relevant ist. Das strittige Merkmal 1-5) ist im
Gesamtzusammenhang des Anspruchs 1 zu lesen,
insbesondere in Kombination mit den Merkmalen 1-3) und
1-4) des Anspruchs. Ein fachkundiger Leser des
Anspruchs 1 erkennt aufgrund seines allgemeinen
Fachwissens auf Anhieb, dass Merkmal 1-5) sinnvoll nur
so zu verstehen ist, dass die Ballenkonturen der
benachbarten, zusammenwirkenden Arbeits- und
Stiitzwalzen sich in einer Axialstellung der
Arbeitswalzen in einem unbelasteten Zustand vollstandig
erganzen. Dieses Verstandnis stimmt mit der Lehre auf
Seite 15, Zeilen 13 bis 15 der Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung iUberein. Der
verspatet erhobene Einwand einer unzuldssigen Anderung
ist daher nicht zum Verfahren zugelassen worden
(Artikel 114 (2) EPU und Artikel 13 (1) VOBK).

Artikel 84 EPU

Die Anspriche eines Patents diurfen wadhrend des
Einspruchsverfahrens nur dann auf die Erfillung von
Artikel 84 EPU gepriift werden, wenn die Anderung einen
VerstoB gegen Artikel 84 EPU einfiihrt (siehe G 3/14,
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ABl. 2015, Al102, Leitsatz), und dann auch nur in diesem

Ausmal.

Der von der Beschwerdefiihrerin erhobene, auf Artikel 84
EPU gestiitzte Einwand gegen die Formulierung in Merkmal
1-6) von Anspruch 1 und in Merkmal 3-6) von Anspruch 3,
dass die Ballenkontur zumindest einer Walze in den
Randbereichen "Anfasungen aufweist" und dort "eine
korrigierte Ballenkontur bildet", ist unzuladssig, weil
diese Formulierung bereits im erteilten Anspruch 1

vorhanden war (siehe G 3/14, Nr. 80 der Grunde).

Folglich muss der Einwand nach Artikel 84 EPU

unberlicksichtigt bleiben.

Artikel 83 EPU

Die Beschwerdefiihrerin hat gegen die unabhangigen
Anspriiche 1 und 3 Einwidnde nach Artikel 83 EPU erhoben.
Diese Einwande beziehen sich auf die Merkmale 1-6) und
1-7) von Anspruch 1 und die Merkmale 3-6) und 3-7) von
Anspruch 3.

Die Kammer stellt jedoch fest, dass diese Einwande
nicht durch die im erteilten Anspruch 1 vorgenommenen
Anderungen veranlasst wurden, sondern sich bereits aus

der erteilten Fassung des Patents ergeben.

Anspruch 1 bzw. 3 unterscheidet sich vom erteilten
Anspruch 1 dadurch, dass zusatzliche Merkmale
aufgenommen worden sind, die durch das
Ausfihrungsbeispiel in Figur 3 bzw. 5 gestitzt sind.
Dabei wurde Merkmal 1-6) bzw. 3-6) lediglich auf
dasjenige beschrankt, was in Figur 3 bzw. 5 gezeigt
ist, wadhrend Merkmal 1-7) bzw. 3-7) unverandert

geblieben ist. Diese Anderungen kdénnen nicht zu einer
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vorher nicht vorhanden gewesenen mangelnden

Ausfihrbarkeit fiuhren.

Demnach betreffen die Einwdnde nach Artikel 83 EPU
einen neuen Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU im
Sinne der Entscheidung G 10/91 (siehe AB1. 1993, 420,
Grinde Nr. 18). Die Bericksichtigung dieser Einwande
setzt das Einverstandnis der Beschwerdegegnerin voraus,

das aber nicht vorliegt.

Auch die Einwdnde nach Artikel 83 EPU miissen daher

unberiicksichtigt bleiben.

Erfinderische Tatigkeit

Anspruch 1

Die Beteiligten sind sich einig, dass D7 einen
geeigneten Ausgangspunkt zur Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit bildet und dass in Figur 1 von
D7 (siehe unten) die Merkmale 1-1) bis 1-4) und 1-6)
von Anspruch 1 ihrem Wortlaut nach verwirklicht sind.

Die Kammer teilt diese Auffassung.

Fig. 1
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Bezliglich des Merkmals 1-5) teilt die Kammer die
Auffassung der Beschwerdegegnerin, dass es in D7 nicht
direkt und unmittelbar offenbart ist. D7 lehrt im
allgemeinen Teil der Beschreibung, dass die Konturen
der Arbeitswalzen und ihrer Nachbarwalzen "sich
ausschlieBlich in einer bestimmten Axialstellung der
Walzen zueinander lickenlos erganzen" (Spalte 1, Zeilen
11 bis 14). Diese Passage gibt aber keine Auskunft
dariiber, dass die Erganzung der Ballenkonturen bereits
in einem unbelasteten Zustand erfolgen soll. Dies ist
fiir den Fachmann auch keineswegs selbstverstandlich.
Wie die Einspruchsabteilung zutreffend festgestellt hat
(Grinde Nr. 3 und 8.3.2), ist beispielweise in D8
offenbart, dass die Ballenkonturen der benachbarten
Arbeits- und Stilitzwalzen eines Quarto-Walzgerists sich
nicht im unbelasteten Zustand erganzen, sondern erst im
Belastungszustand (Seite 2, Zeilen 26 bis 31, Seite 6,
Zeile 12 und Figur 3). Figur 1 von D7 zeigt die Walzen
des Quarto-Walzgeriists im Belastungszustand (siehe
Walzband 17), nicht im unbelasteten Zustand. In diesem
dargestellten Belastungszustand sind die Ballenkonturen
der Arbeitswalzen 14 und 15 und die Ballenkonturen der
benachbarten Stitzwalzen 12 und 13 komplementar (Spalte
4, Zeile 54 bis Spalte 5, Zeile 1). Aus der
schematischen Darstellung in Figur 1 lasst sich aber
nicht direkt und eindeutig ableiten, dass die Ergédnzung
der Ballenkonturen ebenfalls im unbelasteten Zustand

gegeben ist.

Beziiglich des Merkmals 1-7) hat die Beschwerdefiihrerin
iberzeugend argumentiert, dass es in Figur 1 von D7
verwirklicht ist, weil die in Merkmal 1-7) erwahnte,
beliebige nichtlineare mathematische Anfasungfunktion
nicht naher definiert ist und die in Figur 1

dargestellten, korrigierten Ballenkonturen der
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Randbereichen sich offensichtlich durch Subtraktion
einer nichtlinearen mathematischen Anfasungfunktion von
der nichtlinearen Ballenkonturfunktion ergeben. Diesem
Vortrag wurde von der Beschwerdegegnerin in der

mundlichen Verhandlung nicht widersprochen.

Beziiglich des Merkmals 1-8) hat die Einspruchsabteilung
festgestellt, dass im rechten Randbereich der
Stitzwalze 12 ein Knick am Ubergang von der
Ballenkontur 12a zu der zylindrischen Anfasung 12b
vorhanden sei, entgegen dem Erfordernis von Merkmal
1-8), wohingegen im linken Randbereich der Stitzwalze
12 am Ubergang von der Ballenkontur 12a zu der als
Verjingung des Walzenballenendes ausgefihrten Anfasung
kein Knick zu sehen sei. Die Beteiligten haben dieser
Feststellung nicht widersprochen und die Kammer sieht

auch keine Veranlassung, davon abzuweichen.

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich wvon D7
also durch die Merkmale 1-5) und 1-8).

Dank Merkmal 1-8) werden im Vergleich zu D7 die
Belastungsspitzen im jeweiligen Ubergangsbereich von
der Ballenkontur zur korrigierten Ballenkontur abgebaut
(siehe Absatze 8 und 15 und Figur 4 in der
Patentschrift). Dies bewirkt eine VergleichmadBigung der
Lastverteilung zwischen den Stitzwalzen und ihren

Nachbarwalzen iUber die Ballenlénge.

Wie die Beschwerdegegnerin in der mindlichen
Verhandlung uberzeugend vorgetragen hat, stellt Merkmal
1-5) sicher, dass die Ballenkonturen sich im
Belastungszustand vollstandig erganzen. Dies
unterstitzt die VergleichmalBigung der Lastverteilung im

laufenden Walzbetrieb zwischen den Stitzwalzen und
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ihren Nachbarwalzen. Diesem Vortrag ist die

Beschwerdefiithrerin auch nicht entgegengetreten.

Ausgehend von D7 kann die objektiv zu losende
technische Aufgabe deshalb so formuliert werden,
Inhomogenitaten in der Lastverteilung entlang der
Kontaktlinie der Stitzwalzen und ihrer Nachbarwalzen zu
minimieren und insbesondere Ortliche Belastungsspitzen
im Lastverteilungsverlauf, speziell im Kantenbereich,
abzubauen und damit die Einsatzdauer der Walzen und die
notwendigen Nachschleifintervalle zu vergrdBern (siehe
Absatz 7 in der Patentschrift).

Die Kammer kann der Beschwerdefiihrerin zwar insoweit
folgen, dass es nahe liegt, die in Figur 1 von D7
offenbarte umlaufende Kante im Ubergangsbereich von der
Ballenkontur 12a zu der korrigierten Ballenkontur 12b
durch einen abgerundeten Ubergang zu ersetzen, um
Belastungsspitzen im Kantenbereich abzubauen. Diese
MaBnahme ist namlich fiir den gleichen Zweck bei den
angefasten Randbereichen der Stiitzwalzen von Quarto-
Walzgeriisten in D1 (Seite 3, Absatz 3 mit Figur 9), D3
(Seite 314, Absatz 1 mit Figuren 5, 7 und 11) und D4
(Figur 1) angewendet worden. Der Fachmann erkennt den
Vorteil dieser bekannten MaBnahme und hatte keinerlei
praktische Schwierigkeiten, sie beim rechten angefasten
Randbereich der Stitzwalze 12 in Figur 1 von D7
anzuwenden, selbst wenn diese Stiitzwalze im Unterschied
zu D3 und D4 eine nichtlineare Ballenkonturfunktion
aufweist. Der Fachmann gelangte mithin in naheliegender

Weise zu Merkmal 1-8) wvon Anspruch 1.

Es liegt jedoch nicht nahe, das in Figur 1 wvon D7
offenbarte Quarto-Walzgerist gemal Merkmal 1-5) so
welterzubilden, dass die Ballenkonturen der

benachbarten, zusammenwirkenden Arbeits- und
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Stitzwalzen sich in einer Axialstellung der
Arbeitswalzen in einem unbelasteten Zustand vollstéandig
erganzen. Merkmal 1-5) ist in keinem der
entgegengehaltenen Dokumente D1 und D3 bis D6
offenbart, wie die Beschwerdegegnerin wohl zutreffend
argumentiert. Die Beschwerdefiihrerin hat ohnehin nicht
behauptet, dass Merkmal 1-5) durch den vorliegenden
Stand der Technik nahegelegt sei. Sie hat lediglich
darauf hingewiesen, dass in der Patentschrift offenbart
ist, dass die Ballenkonturen unmittelbar benachbarter
Walzen sich im unbelasteten Zustand entweder
vollstandig (Figur 1) oder teilweise bis gar nicht
erganzen koénnen (Figur 6) und dass es nur diese zwei
Moglichkeiten gebe. Die Kammer stellt diesbeziiglich
aber fest, dass die Beschwerdegegnerin bei der
Anpassung der Beschreibung an die geédnderten Anspriiche
die Passage gestrichen hat, wo das Ausfiihrungsbeispiel
nach Figur 6 als zur Erfindung gehdrig beschrieben war

(vgl. "gemab—der—Frfindung" in Spalte 3, Zeilen 42 und
43 der Patentschrift).

Zzusammenfassend kann die Kammer also nicht feststellen,
dass sich der Gegenstand von Anspruch 1 ausgehend wvon
D7 entgegen Artikel 56 EPU in naheliegender Weise aus
dem entgegengehaltenen Stand der Technik ergibt.

Anspruch 3

Die Kammer teilt die Auffassung der Beteiligten, dass
das in Figur 2 von D7 offenbarte Sexto-Walzgeriist einen
geeigneten Ausgangspunkt zur Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit bildet. Es weist unstreitig

die Merkmale 3-1) bis 3-4) und 3-6) von Anspruch 1 auf.
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Der Gegenstand von Anspruch 3 unterscheidet sich davon
zumindest durch die Merkmale 3-5) und 3-8) (siehe
Punkte 7.1.2 und 7.1.4).

Ausgehend von D7 kann die dank dieser Merkmale geldste

Aufgabe ebenso wie unter Punkt 7.1.8 formuliert werden.

Aus den in Bezug auf Anspruch 1 genannten Griinden
gelangt ein mit dieser Aufgabe befasster Fachmann unter
Beriicksichtigung des entgegengehaltenen Standes der
Technik nicht in naheliegender Weise zur beanspruchten

Losung.

Folglich kommt die Kammer zu dem Schluss, dass der
Gegenstand von Anspruch 3 ausgehend von D7 auf einer
erfinderischen Tdtigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU
beruht.

Die Beschreibung wurde in der miindlichen Verhandlung an
die neuen Anspriiche angepasst, wahrend die
Figurenblatter 1 bis 9 der Patentschrift unverédndert
blieben. Diesbeziiglich erhob die Beschwerdegegnerin
auch keine Einwdnde. Soweit der verkiindete Tenor dieser
Entscheidung anstelle der Figurenblatter 1 bis 9
"Figuren 1 bis 9" nennt, handelt es sich um einen

berichtigungsbedirftigen, offenkundigen Fehler.

Die Kammer kommt deshalb zu dem Ergebnis, dass der wvon
der Beschwerdefiilhrerin geltend gemachte Einspruchsgrund
der mangelnden erfinderischen Tatigkeit der
Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des
Hauptantrags der Beschwerdegegnerin nicht

entgegensteht.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit

der Anordnung zurickverwiesen, das Patent in geandertem

Umfang auf Basis folgender Unterlagen

aufrechtzuerhalten:

Anspriche 1 bis 7 des mit Schriftsatz vom

10. Mai 2016 als Hauptantrag eingereichten
Anspruchssatzes;

Seiten 2 und 3 der Beschreibung, eingereicht in der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
am 13. Marz 2013, und Seite 4 der Beschreibung in
der Fassung der Patentschrift; und

Figurenblatter 1 bis 9 der Patentschrift.
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