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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Einsprechende (Beschwerdefiihrerin) legte Beschwerde
gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
ein, der zufolge das europaische Patent Nr. 2268443
(Streitpatent) in der Fassung gemal dem damaligen

Hauptantrag die Erfordernisse des EPU erfille.

Es fand eine mindliche Verhandlung vor der Kammer

statt.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Zwischenentscheidung und den Widerruf des
Streitpatents. AuBerdem beantragte sie die Zurick-
verweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung

sowie die Rickzahlung der Beschwerdegebihr.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zurickweisung der Beschwerde als unbegriindet. Ferner
beantragte sie die Nichtzulassung der Entgegenhaltungen
D20 bis D28 in das Verfahren.

Der einzige Antrag der Beschwerdegegnerin entspricht
der von der Einspruchsabteilung flir gewdhrbar
erachteten Fassung. Der unabhédngige Anspruch 1 dieses

Antrags lautet wie folgt:

"Verfahren zum Herstellen einer Rolle (1) zum Stitzen
und Transportieren von heiRem Gut, insbesondere von
stranggegossenen Stahlstrangen auf einem Rollgang oder
in einer StranggieBmaschine, mit einem Rollenkdrper,
der einen Rollenmantel (2) aus einem Grundwerkstoff und
eine durch eine AuftragsschweiBung (4) auf dem
Grundwerkstoff mit einem Schweilzusatzwerkstoff

aufgebrachte VerschleiRschicht umfasst, wobei der
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Grundwerkstoff des Rollenmantels (2) Stahl ist, mit
folgenden Schritten:

- Vorbereiten des aus einem Grundwerkstoff gebildeten
Rollenmantels (2) oder Rollenkdrpers als Drehteil,
gekennzeichnet durch folgende Schritte:

- Aufbringen einer AufschweiBschicht (4) durch eine
einlagige AuftragsschweiBung auf dem Grundwerkstoff mit
einer Mindestdicke der AufschweiBschicht von 3,5 mm,
- Rickdrehen der AufschweiBlschicht (4) auf eine
geschlossene einflachige Rollenmanteloberflédche bei
Aufrechterhaltung einer Mindestdicke der
VerschleiBschicht mit gleicher chemischer
Zusammensetzung von 1,5 mm oder mehr,

wobei flur die Auftragsschweillung ein
Schweilzusatzwerkstoff mit folgender Zusammensetzung
verwendet wird:

16,5 bis 19,0 % Cr

0,15 bis 0,20 % Nb

4,0 bis 4,5 % Ni

1,0 % Mo

0,12 $ N

0,7 Si

1,2 % Mn

0,03 C

max. 0,025 % S

max. 0,025 $ P

o°

o°

Rest Fe und herstellungsbedingte Verunreinigungen
wobei die Streubreite der einzelnen Legierungsanteile
+/- 5% betragt."

Der unabhangige Anspruch 8 lautet wie folgt:

"Verfahren zum Wiederherstellen einer wahrend des
Betriebes abgenitzten Rolle (1) zum Stitzen und
Transportieren von heiRem Gut, insbesondere von

stranggegossenen Stahlstrangen auf einem Rollgang oder
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in einer StranggieBmaschine, mit einem Rollenk&drper,
der einen Rollenmantel (2) aus einem Grundwerkstoff und
eine durch eine AuftragsschweiBung (4) auf dem
Grundwerkstoff mit einem Schweilzusatzwerkstoff
aufgebrachte VerschleiBlschicht (4) umfasst, wobei der
Grundwerkstoff des Rollenmantels (2) Stahl ist, mit
folgenden Schritten:

- Abdrehen der beschadigten VerschleiRschicht auf ein
MaB des vom Grundwerkstoff gebildeten Rollenkdrpers
oder Rollenmantels, gekennzeichnet durch folgende
Schritte:

- Aufbringen einer VerschleiBschicht (4) durch eine
einlagige Auftragsschweilung mit einer Mindestdicke der
AufschweiBschicht von 3,5 mm oder mehr,

- Rickdrehen der AufschweiBlschicht (4) auf eine
geschlossene einflachige Rollenmanteloberflédche bei
Aufrechterhaltung einer Mindestdicke der
VerschleiBschicht mit gleicher chemischer
Zusammensetzung von 1,5 mm oder mehr,

wobei flur die Auftragsschweilung ein
SchweiBlzusatzwerkstoff mit folgender Zusammensetzung
verwendet wird:

16,5 bis 19,0 % Cr

0,15 bis 0,20 % Nb

4,0 bis 4,5 % Ni

1,0 % Mo

0,12 N

0,7 % Si

1,2 % Mn

0,03 C

max. 0,025 % S

max. 0,025 % P

o°

o°

Rest Fe und herstellungsbedingte Verunreinigungen
wobei die Streubreite der einzelnen Legierungsanteile
+/- 5% betragt."
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In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende

Entgegenhaltungen Bezug genommen:

D1 Uus 5,766,378 A
D7 Abstract zur JPH 03275276 A
D20 Auszug aus der Dissertation "Funktionali-

sierung von Bauteiloberflachen durch
Microlaserauftragsschweissen", 2012

D21 outokumpu, Steel Grades, Properties and Global
Standards

D22-D27 Datenblatter zum Stahl 1.4542

D28 Auszug aus dem Katalog Fa. Hufnagel aus 2008

Das Vorbringen der Beschwerdefiihrerin, soweit fir die
Entscheidung relevant, lasst sich wie folgt zusammen-

fassen:

Neuheit

Die Gegenstande der Anspriiche 1 und 8 seien nicht neu
gegeniber der Entgegenhaltung D1. Die allgemeine
Erwadhnung von martensitischem Stahl in der D1 nehme die
beanspruchte Zusammensetzung des SchweiBzusatz-

werkstoffs vorwegq.

Erfinderische Tidtigkeit

Ausgehend von der D1 sei die beanspruchte Zusammen-
setzung des Schweilzusatzwerkstoffs durch die in den
Entgegenhaltungen D21 oder D7 aufgefihrten Stahle
nahegelegt. Ferner sei die Zusammensetzung willkiirlich,
weshalb sie keine erfinderische Tatigkeit begriinden
konne. Dariiber hinaus wiirde der Fachmann Anpassungen an
der Zusammensetzung nach Bedarf vornehmen, was ihn in
naheliegender Weise zum beanspruchen Schweilzusatz-

werkstoff fihren wirde.
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Zurlickverweisung und Rilckzahlung der Beschwerdegebihr

Die angefochtene Zwischenentscheidung sei hinsichtlich
der erfinderischen Tatigkeit nicht ausreichend
begriindet worden. Ferner fanden sich in der
Entscheidungsbegriindung keine Angaben zur Klarheit der
aufrechterhaltenen Anspriche, obwohl die Anspriiche 1

und 8 unklar seien.

Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin lasst sich wie

folgt zusammenfassen:

Neuheilt

Zumindest die beanspruchte Zusammensetzung des
Schweibzusatzwerkstoffs sei in der Entgegenhaltung D1
nicht offenbart. Daher seien die Gegenstadnde der

Anspriche 1 und 8 neu.

Erfinderische Tdtigkeit

Keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen
zeige die beanspruchte Zusammensetzung des
SchweiBzusatzwerkstoffs, sodass sie nicht durch eine
Kombination der Entgegenhaltungen nahegelegt sein

konne.
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Entscheidungsgriunde
1. Neuheit

1.1 Es ist zwischen den Parteien unstreitig und auch in der
angefochtenen Zwischenentscheidung zutreffend
festgestellt, dass die Entgegenhaltung D1 folgende
Merkmale des Anspruchs 1 offenbart (siehe v.a. D1,
Spalte 4, Zeilen 33-65; Bezugszeichen in Klammern

beziehen sich auf D1):

Ein Verfahren zum Herstellen einer Rolle (40) zum
Stitzen und Transportieren von heiBRem Gut, insbesondere
von stranggegossenen Stahlstrangen auf einem Rollgang
oder in einer StranggieBmaschine,

- mit einem Rollenkdrper (20), der einen Rollenmantel
(22) aus einem Grundwerkstoff und eine durch eine
AuftragsschweiBung auf dem Grundwerkstoff mit einem
SchweiBzusatzwerkstoff aufgebrachte VerschleiBschicht
(44) umfasst,

- wobeil der Grundwerkstoff des Rollenmantels Stahl ist,
- mit folgenden Schritten:

—-— Vorbereiten des aus einem Grundwerkstoff gebildeten
Rollenmantels oder Rollenkdrpers als Drehteil (D1, Fig.
3), gekennzeichnet durch folgende Schritte:

-- Aufbringen einer AufschweiBschicht (32) durch eine
einlagige AuftragsschweiBung auf dem Grundwerkstoff
(D1, Spalte 4, Zeilen 62-64),

-— mechanische Bearbeitung der AufschweilBschicht auf
eine geschlossene einflachige Rollenmanteloberflache
(44) bei Aufrechterhaltung einer Mindestdicke der
VerschleiBschicht.

1.2 Es ist ferner zwischen den Parteien unstreitig, und

auch in der angefochtenen Zwischenentscheidung
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zutreffend festgestellt, dass die D1 ein Verfahren im
Sinne des Anspruchs 8 zum Wiederherstellen einer
wahrend des Betriebes abgeniitzten Rolle offenbart, das
die oben in Bezug auf Anspruch 1 genannten Merkmale

umfasst (siehe D1, Anspruch 11).

Die angefochtene Zwischenentscheidung stellt folgende
Unterscheidungsmerkmale der Anspriiche 1 und 8 gegeniiber
der D1 fest:

a) Die einlagige Auftragsschweilung erfolgt mit einer
Mindestdicke der Aufschweilschicht von 3,5 mm

(gegeniiber 1,3-3,2 mm in D1, Spalte 4, Zeile 52).

b) Die mechanische Bearbeitung erfolgt mittels
Rickdrehen, d.h., einem Drehvorgang (gegeniiber

"machining" in D1, Spalte 5, Zeilen 14-16; Anspruch 2).

c) Nach der mechanischen Bearbeitung betragt die
Mindestdicke der VerschleiBschicht
cl) mit gleicher chemischer Zusammensetzung

c2) 1,5 mm oder mehr.

d) Fir die AuftragsschweiBung wird ein
Schweibzusatzwerkstoff mit folgender Zusammensetzung
verwendet:

16,5 bis 19,0 & Cr

0,15 bis 0,20 % Nb

4,0 bis 4,5 % Ni

1,0 % Mo

0,12 N

0,7 % Si

1,2 % Mn

0,03 % C

max. 0,025 % S

max. 0,025 % P

o°
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Rest Fe und herstellungsbedingte Verunreinigungen
wobei die Streubreite der einzelnen Legierungsanteile
+/- 5% betriagt.

Zu Merkmal d) Zusammensetzung des Schweilzusatz-

werkstoffs

Die D1 offenbart als geeignete SchweiBzusatzwerkstoffe
martensitischen Stahl (Anspruch 7) und konkret die
Edelstahllegierungen 410, 414, 420 oder 423SS (D1,
Spalte 5, Zeilen 5-6; Anspruch 6).

Die Beschwerdefilhrerin machte mit Verweis auf die
Entgegenhaltung D21 geltend, dass der darin (neben
zahlreichen anderen) aufgelistete martensitische Stahl
1.4542 die beanspruchte Zusammensetzung aufweise, und
daher die allgemeine Erwahnung von martensitischem
Stahl in der D1 die beanspruchte Zusammensetzung

vorwegnehme.

Vorbehaltlich der von der Beschwerdegegnerin
beanstandeten Zulassigkeit der D21 in das Verfahren
stellt die Kammer fest, dass diese Entgegenhaltung
ausweislich des Randvermerks auf der letzten Seite
rechts oben im Mai 2013 gedruckt wurde. Sie zahlt daher
nicht zum Stand der Technik. Wenn man die in der D21
aufgefilhrten martensitischen Stahle dem Stand der
Technik zurechnet, wie von der Beschwerdefiihrerin
geltend gemacht, steht damit fest, dass eine Vielzahl

von martensitischen Stédhlen existiert.

Nach stédndiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern
nimmt das Generische nicht das Spezifische vorweg.
Folglich kann die generische Erwdahnung von marten-
sitischem Stahl in der D1 nicht unmittelbar und

eindeutig den von der Beschwerdefithrerin angefiithrten
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spezifischen Stahl 1.4542 offenbaren. Somit offenbart
die D1 das Merkmal d) nicht.

Die Gegenstande der Anspriiche 1 und 8 sind daher neu
gegenliber dem Offenbarungsgehalt der D1. Damit kann
dahingestellt bleiben, ob die D1 die Merkmale a) bis c)
offenbart.

Erfinderische Tatigkeit

Ein aus dem Unterscheidungsmerkmal d) resultierender
technischer Effekt gegeniiber dem in der D1 erwadhnten

martensitischen Stahl ist nicht ersichtlich.

Die vom Unterscheidungsmerkmal d) geldste objektive
technische Aufgabe besteht folglich in der Auswahl
einer Materialzusammensetzung fiir den SchweiRzusatz-
werkstoff.

Die D1 enthalt einen Hinweis darauf, dass als geeignete
Schweilzusatzwerkstoffe martensitischer Stahl (Anspruch
7) und konkret die Edelstahllegierungen 410, 414, 420
oder 423SS infrage kommen (Spalte 5, Zeilen 5-6;
Anspruch 6).

Unter der Annahme, dass die in der D21 aufgelisteten
martensitischen Std@hle dem Fachmann zum Zeitrang des
Streitpatents bekannt waren, ist festzustellen, dass
keiner dieser aufgelisteten Stédhle lber die
beanspruchte Zusammensetzung verfiigt. Dies gilt
insbesondere auch fir den von der Beschwerdefilthrerin
hervorgehobenen Stahl mit der Bezeichnung 1.4542.
Dieser verfigt Uber einen Kupferanteil von 3,4 Gew.-%
und fallt damit nicht unter die anspruchsgemale
Zusammensetzung, die neben den konkret beanspruchten
Mengen an Cr, Nb, Ni, Mo, N, Si, Mn, C, S und P als
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Rest "Fe und herstellungsbedingte Verunreinigungen"

angibt und folglich einen Kupferanteil ausschliefRt.

Angesichts der ausdricklichen und nicht unerheblichen
Menge von mehr als 3 Gew.-% Kupfer - gegeniiber den
relativ geringen Mengen von beispielsweise Niob und
Silizium - kann auch nicht davon ausgegangen werden,
dass es sich bei dem im Stahl 1.4542 vorliegenden
Kupfer um eine "herstellungsbedingte Verunreinigung"
handelt.

Selbst wenn der Fachmann daher den von der Beschwerde-
fihrerin in D21 hervorgehobenen Stahl 1.4542 fir das
Verfahren der D1 anwenden wirde, wirde er nicht in

naheliegender Weise zum Merkmal d) gelangen.

Gleiches gilt fir die Kombination der D1 mit dem in der
D7 beschriebenen Stahl. Hier stimmen die Mengen weder
von Chrom (10-20 Gew.-%), noch von Niob (0,03-0,3 Gew.-
%), noch von Molybdan (0,2-1,5 Gew.-%), noch von
Stickstoff, Silizium, oder Mangan (Jjeweils keine
Erwahnung), noch von Kohlenstoff (0,05-0,25 Gew.-%) mit

den beanspruchten Werten lberein.

Die Beschwerdefihrerin trug vor, dass sich die in der
D7 offenbarten Mengenangaben in dem Bereich bewegten,
der die beanspruchte Zusammensetzung angibt. Dies gelte
insbesondere im Lichte der im Anspruch angegebenen

Streubreite der einzelnen Legierungsanteile von +/- 5%.

Es stimmt, dass anspruchsgemal den einzelnen
Legierungsanteilen eine Streubreite von +/- 5% zugrunde
liegt. Diese Streubreite ist jedoch geméal
fachmdnnischem Verstandnis jeweils auf die
Prozentangabe eines jeweiligen Bestandteils anzuwenden.

Somit ergibt sich beispielsweise beim beanspruchten
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Wert flir Silizium von 0,7 %, bei Zugrundelegung der
Streubreite von +/- 5%, der tolerierbare Wert fur den
Si-Gehalt zwischen 0,665% und 0,735% Si (siehe auch
Anmeldung wie eingereicht, Seite 13, vorletzter
Absatz). Die in der D7 offenbarten Werte liegen
folglich selbst bei Zugrundelegung der Streubreite

nicht innerhalb der beanspruchten Mengenangaben.

Da die D7 nicht die beanspruchten Legierungsanteile
offenbart, legt eine Kombination der D1 mit der D7 die

anspruchsgemédflRe Lo6sung der Aufgabe nicht nahe.

Die Beschwerdefilhrerin argumentierte weiter, dass die
beanspruchte Materialzusammensetzung fliir den SchweiB-
zusatzwerkstoff willklirlich und daher naheliegend sei.
Auch dieses Argument lberzeugt nicht, denn von einer
willkirlichen Auswahl aus zur Verfigung stehenden
Alternativen konnte im vorliegenden Fall nur dann
gesprochen werden, wenn die konkret beanspruchte
Materialzusammensetzung dem Fachmann zur Wahl gestanden
hatte, sprich im Stand der Technik beschrieben gewesen
ware. Dies ist jedoch nicht der Fall, da keiner der von
der Beschwerdefilhrerin angefihrten Stahle die

beanspruchte Zusammensetzung aufweist.

Die Beschwerdefiihrerin argumentierte auch, der Fachmann
wliurde Anpassungen an der Zusammensetzung des
Schweilzusatzwerkstoffs vornehmen, wenn er dies fiir den
jeweiligen Anwendungsfall vonnoten hielt. Die
Beschwerdefiithrerin hat jedoch nicht dargelegt, aus
welcher Veranlassung der Fachmann beispielsweise
ausgehend von der Materialzusammensetzung 1.4542 den
ausdricklich vorgesehenen Kupfergehalt auf null
reduzieren wilirde. Einer solchen MaRnahme steht vielmehr
entgegen, dass es sich bei dem Stahl 1.4542 um eine

Legierung mit definierter Zusammensetzung und daraus
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resultierenden konkreten Materialeigenschaften handelt.
Jegliche Verdnderung an der Zusammensetzung einer
bekannten Stahllegierung hatte eine unbekannte und
damit potentiell nachteilige Veranderung der Material-
eigenschaften zur Folge. Da der Fachmann nicht
willkiirlich, sondern zielgerichtet handelt, fehlt ihm
flir eine solche beliebige Veranderung, die den Stahl
womdglich fir das Auftragsschweilen ungeeignet macht,

die Veranlassung.

Die Gegenstande der Anspriiche 1 und 8 beruhen demnach

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Zulassung der D20 bis D28 in das Verfahren

Die Frage, ob die Entgegenhaltungen D20 bis D28 in das
Verfahren zuzulassen sind, kann dahingestellt bleiben,
da diese Entgegenhaltungen fiir die vorliegende

Entscheidung, wie oben dargelegt, nicht erheblich sind.

Mangelnde Klarheit

In der Beschwerdebegrindung rigte die Beschwerde-
fiihrerin erstmals die mangelnde Klarheit der gednderten

Fassung des Patents.

In ihrer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK wies die
Kammer darauf hin, dass sie beabsichtige, den Einwand
nicht in das Verfahren zuzulassen. Hierzu duBerte sich
die Beschwerdefiihrerin nicht. Die Kammer halt deshalb

an ihrer Auffassung fest.

Mangelnde Ausfihrbarkeit als neuer Einspruchsgrund

Die Beschwerdefilhrerin machte ferner den Einspruchs-

grund gemidB Artikel 100 b) EPU geltend. Dabei handelt
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es sich um einen neuen Einspruchsgrund, der im

Einspruchsverfahren nicht erhoben wurde.

Die Beschwerdegegnerin verweigerte ihre Zustimmung zur
Prifung dieses Einspruchsgrunds (Eingabe vom
30. Dezember 2019, Punkt 4).

Der Einspruchsgrund der mangelnden Ausfihrbarkeit kann
daher im Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht geprift

werden (G 10/91, Leitsatz 3).

Zurickverweisung und Ruckzahlung der Beschwerdegebihr

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Zurilickverweisung
der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung sowie die
Rickzahlung der Beschwerdegebihr, weil die Begrindung
der angefochtenen Zwischenentscheidung zu den Fragen
der erfinderischen Tatigkeit und der Klarheit die
Erfordernisse der Regel 111 (2) EPU nicht erfiille und

damit einen "schweren Verfahrensfehler" enthalte.

Nach Regel 103 (1) a) EPU wird die Beschwerdegebiihr
wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels nur dann
zurickgezahlt, wenn der Beschwerde in der Sache
stattgegeben wird. Da die vorliegende Beschwerde nach
dem oben Gesagten zuriickzuweisen ist, kommt die
Rlickzahlung der Beschwerdegebiihr schon deshalb nicht in
Betracht. Aus demselben Grund ist auch der Antrag auf
Zurlickverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung
hinfallig.

Dariiber hinaus liegt auch kein wesentlicher
Verfahrensmangel vor. Die angefochtene Zwischen-
entscheidung enthalt unter Punkt 4 eine Begriindung zur
Feststellung der Einspruchsabteilung, dass der

Gegenstand des Anspruchs 1 auf erfinderischer Tatigkeit
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beruht: Es werden der nachstliegende Stand der Technik
(D1) definiert (Punkt 4.1) und die Unterscheidungs-
merkmale des Anspruchs 1 identifiziert (Punkt 4.2);
ausgehend hiervon wird die Aufgabe ("bei nur einlagiger
AuftragsschweilRung eine ausreichende Standfestigkeit zu
erreichen") formuliert (Punkt 4.5) und festgestellt,
dass der zitierte Stand der Technik weder die Aufgabe
erkennt noch deren Losung lehrt (Punkte 4.5 und 4.3).
Beziiglich des Anspruchs 8 wird ausgefihrt, dass eine
analoge Begrindung gilt (Punkt 4.6), somit also
dieselben Unterscheidungsmerkmale vorliegen und
dieselben Uberlegungen hinsichtlich der Aufgabe und
deren Losung gelten. Die angefochtene Zwischen-
entscheidung ist folglich begrindet im Sinne der Regel
111 (2) EPU.

Mangelnde Klarheit des gednderten Hauptantrags wurde im
Einspruchsverfahren von der Einsprechenden (Beschwerde-
fiihrerin) nicht gerigt (siehe die angefochtene
Zwischenentscheidung Punkt 2 sowie die Niederschrift
der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
unter Punkt 2, wonach im Rahmen der Zuldssigkeits-
diskussion keine Klarheitseinwande erhoben wurden) .
Folglich lagen zur Frage der Klarheit keine Argumente
der unterliegenden Partei vor, die in der angefochtenen

Zwischenentscheidung zu behandeln gewesen waren.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:
Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.

Der Antrag auf Zurickverweisung der Angelegenheit an
die Einspruchsabteilung und Rickzahlung der

Beschwerdegebliihr wird zurltckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Die Vorsitzende:
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D. Magliano P. Acton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



