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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung,
wonach das Streitpatent in der Fassung des damaligen
Hilfsantrags 4 die Erfordernisse des EPU erfillt, haben

beide Parteien Beschwerde eingelegt.

Die Einspruchsabteilung hatte unter anderem
entschieden, dass der Gegenstand dieses Antrags neu ist

und auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Die Einspruchsabteilung hatte ferner entschieden, dass
der Gegenstand des Streitpatents gemal dem Hauptantrag

(erteilte Fassung) nicht neu ist.

Es fand eine mindliche Verhandlung vor der Kammer

statt.

Die Beschwerdefiihrerin 1 (Patentinhaberin) beantragte
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Streitpatents in der erteilten
Fassung (Hauptantrag) oder hilfsweise in der Fassung
von Hilfsantrag 1, eingereicht mit der
Beschwerdebegrindung vom 28. April 2023. Weiter
hilfsweise beantragte sie die Zurlckweisung der
Beschwerde der Einsprechenden, das heiRt die
Aufrechterhaltung des Streitpatents in der wvon der
Einspruchsabteilung flir gewdahrbar erachteten Fassung

(Hilfsantrag 4).

Die Beschwerdefilhrerin 2 (Einsprechende) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des Streitpatents.
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Der unabhdngige Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie

folgt (Merkmalsgliederung hinzugefigt) :

1.1) Elektromagnetisch geliiftete Ruhestrombremse
1.2) mit einem Spulentrdger (3) mit Magnetspule (5)
1.3) und in dem Spulentridger (3) angeordneten, auf
dem Umfang des Spulentragers (3) verteilten

Druckfedern (4), mit:

1.4) - einem Bremsrotor (7) mit einer oder mehreren
Reibflachen,
1.5) - einer Ankerscheibe (1) mit einer oder

mehreren metallischen Gegenreibflédchen (GF),

1.6) - sowie ggfs. einer Flanschplatte mit einer
oder mehreren metallischen Gegenreibfladchen (GF),
dadurch gekennzeichnet, dass

1.7) die eine oder mehreren Gegenreibfldche (n) (GF)
zumindest in einem Reibbereich (B) mit einer
Oberflachenrauigkeit in Form von Vertiefungen (VT)
und von an den Randern der Vertiefungen (VT)
angeordneten Erhebungen (ER) versehen werden

1.8) indem diese Vertiefungen (VT) und Erhebungen
(ER) durch Einwirkung eines Laserstrahls im
Reibbereich (B) erzeugt werden,

1.9) und dass diese Bereiche auf der oder den
Gegenreibfldche (n) (GF) mit einer
Oberflachenrauigkeit im Reibbereich (B) in
regelmaBigen oder unregelmaBigen Abstanden
voneinander getrennt sind,

1.10) wobei die erzeugte Oberfldchenrauigkeit auf
der oder den Gegenreibflache(n) (GF) im Bereich

zwischen Ry = 1,6 pum bis Ry = 4,0 um liegt.
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Anspruch 1 von Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem

des Hauptantrags durch die geadnderten Merkmale 1.7' und
1.8'", in denen jeweils der Begriff "Erhebungen" durch
"Grate" ersetzt wurde. Die geadnderten Merkmale lauten
demgemal wie folgt (Merkmalsgliederung und

Hervorhebungen hinzugefigt) :

1.7') der oder die Gegenreibflache(n) in einem
Reibbereich (B) mit einer Oberflachenrauigkeit in
Form von Vertiefungen (VT) und von an den Randern

der Vertiefungen (VT) angeordneten Grate versehen

werden,

1.8') indem diese Vertiefungen (VT) und Grate durch

Einwirkung eines Laserstrahls im Reibbereich (B)

erzeugt werden.

Der unabhangige Anspruch 1 von Hilfsantrag 4 (von der

Einspruchsabteilung als gewahrbar erachtete Fassung)
entspricht dem erteilten Anspruch 10 und lautet wie

folgt (Merkmalsgliederung hinzugefigt) :

10.1) Verfahren zum Bearbeiten der
Gegenreibfléadche (n) (GF) einer elektromagnetisch
gelufteten Ruhestrombremse

10.2) mit einem Spulentrdger (3) mit Magnetspule
(35)

10.3) und in dem Spulentradger (3) angeordneten, auf
dem Umfang des Spulentragers (3) verteilten
Druckfedern (4), mit:

10.4) - einem Bremsrotor (7) mit einer oder
mehreren Reibflachen,

10.5) - einer Ankerscheibe (1) mit einer oder
mehreren metallischen Gegenreibfl&dchen (GF),
10.6) - sowie ggfs. einer Flanschplatte mit einer
oder mehreren metallischen Gegenreibflachen (GF),

dadurch gekennzeichnet, dass
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10.7) der oder die Gegenreibfldche(n) in einem
Reibbereich (B) mit einer Oberflachenrauigkeit in
Form von Vertiefungen (VT) und von an den Randern
der Vertiefungen (VT) angeordneten Erhebungen (ER)
versehen werden,

10.8) indem diese Vertiefungen (VT) und Erhebungen
(ER) durch Einwirkung eines Laserstrahls im
Reibbereich (B) erzeugt werden,

10.9) und dass die Bereiche auf der oder den
Gegenreibfldche (n) (GF) mit einer
Oberflachenrauigkeit im Reibbereich (B) in
regelmaBigen oder unregelmaBigen Abstanden
voneinander getrennt sind,

10.10) wobei die erzeugte Oberflachenrauigkeit auf
der oder den Gegenreibflache(n) (GF) im Bereich

zwischen Ry = 1,6 um bis Ry = 4,0 pm liegt.

VI. In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende

Entgegenhaltungen Bezug genommen:

D3: Betriebsanleitung der Fa. Chr. Mayr GmbH +
Co. KG: "Installation and operational
instructions for ROBA—stop®—M Brake Type
891", 2. November 2015

D13: WO 2013/060313 Al

VII. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Beteiligten

ist in den Entscheidungsgriinden aufgefihrt.
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Entscheidungsgriunde
1. Hauptantrag - erfinderische Tatigkeit

1.1 Die Entgegenhaltung D3 offenbart auf Seite 7 in den
Figuren 1 bis 4 unbestritten eine (Verweise in Klammern

beziehen sich auf D3)

1.1) Elektromagnetisch geliiftete Ruhestrombremse
1.2) mit einem Spulentréager (2) mit Magnetspule (7)
1.3) und in dem Spulentrdger (2) angeordneten, auf
dem Umfang des Spulentradgers (2) verteilten

Druckfedern (6), mit:

1.4) - einem Bremsrotor (4) mit einer oder mehreren
Reibflachen,
1.5) - einer Ankerscheibe (3) mit einer oder

mehreren metallischen Gegenreibflé&chen,

1.6) - sowie ggfs. einer Flanschplatte (12, 13) mit
einer oder mehreren metallischen Gegenreibflachen,
1.7-A) wobei die eine oder mehreren
Gegenreibfldche (n) zumindest in einem Reibbereich
mit einer Oberflachenrauigkeit [...] versehen
werden (implizit aufgrund von Merkmal 1.10), und
1.9) wobei diese Bereiche auf der oder den
Gegenreibfldche(n) mit einer Oberfldchenrauigkeit
im Reibbereich in regelmdBigen oder unregelmaBigen
Abstanden voneinander getrennt sind (nicht
einschrankend bzw. irrelevant im Fall nur eines
Reibbereichs),

1.10) wobei die erzeugte Oberflachenrauigkeit auf
der oder den Gegenreibfldche(n) im Bereich zwischen
Ry = 1,6 uym bis Ry = 4,0 pym liegt (Seite 11, linke
Spalte, Tabelle: "For holding brakes: Surface
quality in the friction area of the friction

surface between Ra = 1.6 uym up to Ra = 3.2 um").
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Die Patentinhaberin argumentierte, die D3 offenbare
nicht den zweiten Teil des Merkmals 1.7, wonach die

Oberflachenrauigkeit

1.7-B) in Form von Vertiefungen und von an den

Randern der Vertiefungen angeordneten Erhebungen

gebildet ist. Entgegen der Feststellung der
Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung
unter Punkt 1.2.2 sei eine ausbleibende Vertiefung
nicht zwangslaufig eine Erhebung. Vielmehr bezdgen sich
die Begriffe Vertiefung und Erhebung auf eine
theoretische Mittellinie, die das wirkliche Profil so
schneidet, dass auf die Lange der Messstrecke die
Profilabweichungen nach oben und unten in der Summe
gleich sind. Eine Vertiefung sei demnach eine
Abweichung des Profils von dieser Mittellinie nach
unten, und eine Erhebung eine Abweichung von dieser
Mittellinie nach oben. Zudem fordere das Merkmal 1.7,
dass sich die Erhebungen an den Randern der

Vertiefungen befinden.

Wie von der Einsprechenden zutreffend festgestellt, ist
es eine inhdrente Eigenschaft jeder rauen Oberflache,
dass sie Vertiefungen und Erhebungen gegeniiber einer
theoretisch ermittelten Mittellinie aufweist. Daraus
folgt aber auch, dass jede Vertiefung, also jeder
Bereich der Oberfldche unterhalb der theoretischen
Mittellinie, (irgendwo) an seinem Rand eine Erhebung,
also einen Bereich oberhalb der theoretischen
Mittellinie aufweist. Nur bei einer hypothetischen
Oberfléache, bei der jede Vertiefung um ihren gesamten
Umfang von einem planen Bereich umgeben ist, der exakt
auf Hohe der theoretischen Mittellinie liegt, ware dies

nicht der Fall. Eine solche hypothetische Oberfléache
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entspricht aber nicht der Realitat. Fir die in D3
offenbarte Ruhestrombremse kann daher ausgeschlossen
werden, dass deren Gegenreibflache eine solche
hypothetische Struktur aufweist. Deshalb ist das
Merkmal 1.7 kein Unterscheidungsmerkmal gegeniiber der
Offenbarung der D3.

Die Patentinhaberin argumentierte weiter, die
Laserbehandlung der Oberflache gemaB Merkmal 1.8 fihre
zu Graten an den Randern der Vertiefungen und damit zu
einem scharfkantigen Oberflachenprofil, was die
anspruchsgemaRe Oberflache von anderweitig erzeugten

Oberflachen strukturell unterscheidbar mache.

Es ist unter den Beteiligten unstreitig, dass es durch
die Einwirkung des Laserstrahls auf die Oberflache zu
Schmelz- und Sublimationsvorgangen kommt. In den
Bereichen, wo der Laserstrahl auf die Oberflache des
Werkstiicks trifft, wird Material aufgeschmolzen oder

verdampft.

Dies fiihrt nicht zwangslaufig zu Graten am Rand jener
Bereiche, oder zu einem scharfkantigen Oberflachen-
profil, denn die Art und Weise, wie das Material der
Oberflache geschmolzen oder gar verdampft wird, hangt
von der Ansteuerung des Lasers ab, insbesondere
hinsichtlich der Energie, dem Durchmesser und der

Fihrung des Laserstrahls uber das Werkstick.

Die anspruchsgemédfBe Einwirkung des Laserstrahls auf die
Oberflache hinterlasst aber dennoch temperaturbedingte
Veranderungen auf dem Werkstiick, die das Werkstilick
gegenliber einem spanend bearbeiteten Werkstiick, auf dem
keine Schmelz- und Sublimationsvorgange stattgefunden

haben, unterscheidbar machen.
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Fir die Ruhestrombremse der D3 ist nicht offenbart,
wie die Oberfladchenrauigkeit auf der Gegenreibflache
erzeugt wird. Neben einer Laserbehandlung kommen auch
eine spanende Bearbeitung oder andere Verfahren in
Betracht.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags
unterscheidet sich daher von der Offenbarung der D3

durch das Merkmal 1.8, wonach

1.8) die Vertiefungen und Erhebungen durch
Einwirkung eines Laserstrahls im Reibbereich

erzeugt werden.

Die Patentinhaberin vertrat die Auffassung, der von
diesem Unterscheidungsmerkmal bewirkte technische
Effekt liege in einer verbesserten Bremswirkung
aufgrund eines erhohten Reibbeiwerts, denn die durch
den Laserstrahl erzeugten Vertiefungen und Erhebungen
fuhrten zu einer in Reibrichtung wirkenden erhdhten
Oberflachenrauigkeit der Gegenreibflache. Demgemal sah
die Patentinhaberin die von dem Unterscheidungsmerkmal
1.8 geldste objektive technische Aufgabe in einer
verbesserten Bremswirkung aufgrund eines erhohten

Reibbeiwerts.

Wie bereits unter Punkt 1.5 festgestellt, fihrt die
Einwirkung des Laserstrahls auf die Oberflache aber
nicht zwangslaufig zu Graten oder zu einem
scharfkantigen Oberflachenprofil. Noch viel weniger
resultiert daraus zwangslaufig eine in Reibrichtung
wirkende erhohte Oberflachenrauigkeit der
Gegenreibflache. Alle diese Aspekte hangen von der
Ansteuerung des Lasers ab, die im Anspruch nicht naher
definiert ist. Die bloBe Einwirkung des Laserstrahls

gemall Merkmal 1.8 resultiert lediglich, wie vom
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Anspruch gefordert, in einer Oberflachenrauigkeit R, in
einem bestimmen Bereich, wie er aus D3 bereits bekannt

ist.

Aus diesem Grund liegt die von dem Unterscheidungs-
merkmal 1.8 geldste objektive technische Aufgabe darin,
das Verfahren zur Herstellung der Oberflédchenrauigkeit

der Gegenreibflachen der Ruhestrombremse festzulegen.

Die Einwirkung eines Laserstrahls auf eine Oberflache
zur Erzeugung einer Oberflachenrauigkeit in Form von
Vertiefungen und Erhebungen war dem Fachmann bekannt,
wie beispielsweise durch die Entgegenhaltung D13 belegt

(D13, Zusammenfassung; Anspruch 1).

Die Patentinhaberin wandte ein, der Fachmann hatte die
Lehre der D13 nicht auf die Ruhestrombremse der D3
angewendet, da erstere eine nasslaufende und letztere

eine trockenlaufende Anwendung betreffe.

Wie bereits unter Punkt 1.9 ausgefithrt, besteht aber
der einzige Zweck der anspruchsgemd@Ben Laserbehandlung
darin, Vertiefungen und Erhebungen zu erzeugen, die zu
einer Oberflachenrauigkeit R, in einem bestimmen
Bereich fihren. Eine dariiber hinaus gehende spezielle
Ausgestaltung der Vertiefungen und Erhebungen, die sie
beispielsweise flr trockenlaufende Anwendungen
besonders geeignet machten, wird vom Anspruch nicht
gefordert. Dariliber hinaus ist nicht ersichtlich, dass
die gemalh D13 erzeugten, fir nasslaufende Anwendungen
geeigneten Vertiefungen und Erhebungen fir

trockenlaufende Anwendungen ungeeignet waren.

Der Fachmann hatte daher die Einwirkung eines
Laserstrahls, wie sie aus der D13 bekannt war, zur

Losung der Aufgabe in Betracht gezogen und ware damit
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in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1

gelangt.

Der Hauptantrag ist folglich aufgrund mangelnder

erfinderischer Tatigkeit nicht gewdhrbar.

Hilfsantrag 1 - Zulassung

Hilfsantrag 1 wurde erstmals mit der Beschwerde-

begriindung der Patentinhaberin eingereicht.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich wvon
dem des Hauptantrags durch die geanderten Merkmale 1.7'
und 1.8', in denen jeweils der Begriff "Erhebungen"

durch "Grate" ersetzt wurde.

Die Patentinhaberin machte geltend, Hilfsantrag 1 sei
eine Reaktion auf die erstmals in der schriftlichen
Entscheidung der Einspruchsabteilung getroffene
Feststellung, dass eine ausbleibende Vertiefung eine
Erhebung darstelle (angefochtene Entscheidung, Punkt
1.2.2).

Allerdings hat die Einsprechende schon in ihrem
Schreiben vom 15. September 2022, Seite 2, Zeile 30 ff.
geltend gemacht, dass Anspruch 1 nicht festlegt, wie
die Vertiefungen und Erhebungen aussehen. Fir die
Patentinhaberin konnte es daher nicht iberraschend
gewesen sein, dass sich die Einspruchsabteilung
ebenfalls auf diesen Standpunkt stellte und in der
angefochtenen Entscheidung die Erhebungen "breit, und
zwar als ausbleibende Vertiefungen" interpretierte.
Dies gilt umso mehr als die Einspruchsabteilung bereits
im Ladungsbescheid (Punkt 3.7.1) die vorlaufige Meinung
vertreten hatte, dass der Gegenstand des Anspruchs 1

nicht neu gegeniiber D3 ist.



- 11 - T 0251/23

Die Einschrankung auf "Grate" hatte die Patentinhaberin
daher schon friher vornehmen kdnnen und missen
(Artikel 12 (6) VOBK).

Aus diesem Grund wird Hilfsantrag 1 nicht in das
Beschwerdeverfahren zugelassen (Artikel 12 (4), (6)
VOBK) .

Hilfsantrag 4 - Zulassung eines neuen Einwands

Wahrend der miindlichen Verhandlung vor der Kammer
machte die Einsprechende erstmals geltend,
Hilfsantrag 4 sei aufgrund mangelnder erfinderischer

Tatigkeit ausgehend von D3 nicht gewdhrbar.

Im schriftlichen Verfahren vor der Kammer hat die
Einsprechende jedoch nur die Einwande fehlender Neuheit
des Gegenstands des Anspruchs 1 gegeniiber D13 und
mangelnder erfinderischer Tatigkeit ausgehend von D12
in Verbindung mit D13 erhoben. Einen Angriff basierend
auf D3 hat sie im schriftlichen Verfahren nicht

vorgebracht.

Artikel 13 (2) VOBK sieht vor, dass Anderungen des
Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung
des Ladungsbescheids grundsatzlich unberiicksichtigt
bleiben, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat
stichhaltige Griinde flir das Vorliegen auBergewdhnlicher

Umstande aufgezeigt.

Die Einsprechende argumentierte, der Einwand mangelnder
erfinderischer Tatigkeit ausgehend von D3 ergebe sich
aus dem bisherigen Verlauf der miindlichen Verhandlung
vor der Kammer. Darin sei die Kammer erstmals zu der

Uberzeugung gelangt, dass die Vorrichtung nach
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Anspruch 1 des Hauptantrags nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit ausgehend wvon D3 beruhe.
Diese neue Einschatzung misse nun auch flir das
korrespondierende Verfahren nach Anspruch 10 des
Hauptantrags - und somit fir Anspruch 1 von

Hilfsantrag 4 - gelten.

Die Kammer folgt dieser Argumentation und sieht in dem
Verlauf des Verfahrens vor der Kammer einen
auBergewdhnlichen Umstand in Sinne des Artikels 13 (2)
VOBK, der die Zulassung des neuen Einwands gegen

Hilfsantrag 4 in das Beschwerdeverfahren rechtfertigt.

Der neue Einwand wird daher gemal Artikel 13 (2) VOBK

in das Beschwerdeverfahren zugelassen.

Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung

GemaB Artikel 111 (1) Satz 2 EPU und Artikel 11 VOBK
kann die Kammer die Angelegenheit an das Organ
zurickverweisen, das die angefochtene Entscheidung

erlassen hat, wenn besondere Grunde dafur sprechen.

Da es das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens ist,
die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu iUberprifen
(Artikel 12 (2) VOBK), und da Hilfsantrag 4 vor dem
Hintergrund einer neu gewonnenen Uberzeugung der Kammer
hinsichtlich des Hauptantrags zu diskutieren ist, die
sich erst wahrend der mindlichen Verhandlung vor der
Kammer ergeben hat, bestehen besondere Grinde fir eine

Zurlickverweisung.

Die Absicht der Kammer, die Angelegenheit betreffend
den Hilfsantrag 4 an die Einspruchsabteilung

zurickzuverweisen, wurde den Beteiligten in der
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mindlichen Verhandlung mitgeteilt. Keiner der

Beteiligten sprach sich hiergegen aus.
4.4 Daher wird die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung
zur weiteren Entscheidung zuriickverwiesen.
Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die

Einspruchsabteilung zurilickverwiesen.
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