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Sachverhalt und Antréage

Der Beschwerdef ihrer (Patentinhaber) hat gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung Gber den W derruf
des Patents Nr. 0 486 855 Beschwerde eingel egt.

Mt dem Ei nspruch war das Patent im Hinblick auf Arti kel
100 a) EPU (mangel nde erfinderische Tatigkeit)
angegri ffen worden.

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dal3 der
Gegenstand des am 13. Februar 1996 eingereichten,
geanderten Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen
Tati gkeit beruhe.

1. Am 29. Mai 2001 fand ei ne nundliche Verhandl ung vor der
Beschwer dekanmer statt.

I11. Der Beschwerdefihrer beantragte die Aufhebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents in geédndertem Unfang auf der G undl age der
f ol genden Dokunent e:

a) Hauptantrag: Patentanspriche 1 bis 12, eingereicht am
13. Februar 1996; Beschreibung, Seiten 2 und 3,
Uberreicht in der nundlichen Verhandl ung, und
Zei chnungen, Figuren 1 bis 8, we erteilt.

b) Hilfsantrag: Anspruche 1 bis 12, uberreicht in der
nuindl i chen Ver handl ung.

Der Beschwer degegner (Ei nsprechende) beantragte die
Zur ickwei sung der Beschwer de.
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Der Anspruch 1 gemal3 Hauptantrag |autet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung einer Rasterwal ze fir ein
Far bwer k ei ner O fset-Rotationsdruckmaschi ne, die Stege
aus ei nem verschl ei Bf esten, harten Werkstoff und
Napfchen mt einer Cberfl &che aus ei nem far bannehnmenden
Wer kst of f auf wei st, dadurch gekennzei chnet, dal3 auf

ei nen Wal zenkern (2) der Rasterwal ze (1) eine aus dem

f ar bannehnmenden Wer kst off bestehende Schicht (3) in
einer Dicke, die die Tiefe der Napfchen (9) Uubersteigt,
aufgebracht wird, in die Nuten (4) eingebracht werden,
dann eine Schicht (6) aus einemverschlei Rf esten, harten
Wer kstof f zur Bildung der Stege (8) die Nuten (4) voll
ausfill end aufgetragen wird, dald die Schicht (6) aus dem
harten, verschlei Bfesten Werkstoff als durchl auf ende
Schi cht aufgetragen und anschliefRend von den Bereichen
aulBerhal b der Stege (8) abgetragen wird und in die
Schicht (3) aus dem farbannehnenden Werkstoff die

Napf chen (9) ei ngebracht werden.™

| m Beschwer deverfahren wurde u. a. auf fol gende
Ent gegenhal t ungen, wel che bereits i m Ei nspruchsverfahren
ber Gicksi chti gt worden waren, Bezug genonmen:

El: DE-A-3744 131 und
E2: US-A-4 773 143.

Der Beschwer def ihrer hat zu seinem Hauptantrag im
wesent|ichen fol gendes vorgetragen

Di e Ent gegenhal tung E2 of f enbare verschi edene Verfahren
zur Herstellung von Rakelwal zen mit glatter Oberfl &che,
bei welchen in die relativ weiche Wal zenoberfl &che harte
Stege spiral form g ei ngearbeitet seien, und wobei die
harten Stege entweder (genmal3 den Figuren 1 bis 3) durch
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Auffallen von in der weichen Cberfl &he angebrachten

Nut en erzeugt wirden, oder wobei (genmal3 der Figur 4) die
harten Stege durch Auftrag von hartem Material auf den
Wal zenkern gebil det wirden und anschlief3end die zw schen
den Stegen verbl ei benden Bereiche mt weichem Materi al
ausgeful It wirden

GemalR Anspruch 19 of fenbare di e Entgegenhal tung E2 auch
die Herstellung einer Rasterwal ze, wobei die Napfchen in
di e wei che Wal zenoberfl &che vor dem Erzeugen der harten
St ege gendld den Figuren 1 bis 3 eingearbeitet wirden

Der Entgegenhal tung E2 kdnne jedoch kein H nweis darauf
ent nommen wer den, das Verfahren gemal3 Anspruch 19 so
abzuandern, dalR der Schritt zur Herstellung der Napfchen
erst nach der Erzeugung der harten Stege erfolge, we es
erfindungsgenél3 der Fall sei. Da erfindungsgenmald die

Er zeugung der Napfchen als |letzter Arbeitsschritt

erfol ge, kdnne der Arbeitsschritt zur Herstellung der
Stege durch Ausfillen der Nuten in einfacher Wise
dadurch erfol gen, dal zunachst das harte Material als
dur chl auf ende Schi cht aufgetragen und anschlielBend von
den Berei chen aullerhal b der Stege w eder abgetragen
werde. Ein sol ches Vorgehen sei mt dem Verfahren genmaf}
Anspruch 19 der Entgegenhaltung E2 nicht vereinbar.

Auch di e Ent gegenhal tung E1 kdnne den Fachmann ni cht
dazu anregen, das Verfahren gemal3 Anspruch 19 der

Ent gegenhal tung E2 so abzuandern, dald der Arbeitsschritt
zur Herstellung der Napfchen erst nach der Erzeugung der
Stege erfol ge. Denn bei m Verfahren genal3 der

Ent gegenhal tung E1 wirden di e Napfchen und di e Stege

gl eichzeitig durch eine Gravur in einer Keram kschicht
erzeugt, was der grundséatzlichen Aufgabe der Erfindung
"Ver nei dung einer Gravur in einemKeram kmaterial"
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zuwi der | auf e.

Das Verfahren gemald Anspruch 1 beruhe daher auf einer
erfinderischen Tatigkeit.

Der Beschwer degegner hat zum Hauptantrag des
Beschwer def Uhrers i mwesentlichen fol gendes vorgetragen

Das erfindungsgemalRe Verfahren unterschei de sich von dem
Ver f ahren gemald Anspruch 19 in Verbindung mt Figur 2
der Entgegenhal tung E2 nur dadurch, dal3 die Herstellung
der Napfchen als letzter Verfahrensschritt durchgefihrt
wer de.

Di eser Unterschied kdnne eine erfinderische Tatigkeit
ni cht begrinden. Denn, wenn der Fachmann bei dem
Ver f ahren gemal3 Anspruch 19 der Ent gegenhaltung E2 als
nachteilig ansehe, dal die beimersten
Herstel l ungsschritt erzeugten Napfchen bei der Erzeugung
der harten um aufenden Stege zum Teil zugeschiuttet bzw
beschéadi gt werden koénnten, so wirde er ohne weiteres
erwagen, diesen Nachteil dadurch zu vernei den, dal} die
Napf chen erst nach der Herstellung der harten,

um auf enden Stege als letzter Verfahrenschritt in die
wei chen Qberfl &chenberei che ei ngearbeitet werden.

Zu ei ner sol chen MaBnahne werde der Fachmann durch die
O f enbarung der Entgegenhal tung E2 sel bst angeregt. Denn
ei nerseits |l asse es der Anspruch 18, der das gl eiche

Her st el | ungsverfahren zur Erzeugung der harten Stege w e
der Anspruch 19 betreffe, offen, ob die Napfchen schon
vor dem Erzeugen der harten Stege oder erst nachher
erfolgen soll. Andererseits kdnne der Textstelle in
Spalte 4, Zeilen 63 bis 66 der Entgegenhal tung E2
inplizit die MaBnahne ent nommen werden, bei der
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Herstel l ung von Rasterwal zen die Napfchen in die weichen
Qoer f | &chenber ei che der WAl ze erst nach der Erzeugung
der harten Stege einzuarbeiten

AuBerdem er hal te der Fachmann auch durch die

Ent gegenhal tung E1, Spalte 1, Zeilen 66 bis 68, die
Anwei sung, bei der Herstellung einer Rasterwal ze die
Gavur als letztem Arbeitsschritt vorzunehnen.

Das Verfahren gemald Anspruch 1 beruhe daher nicht auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit.

Ent schei dungsgr tinde

Haupt antrag des Beschwer def Ghrers

1442. D

Ander ungen

Der Anspruch 1 gemal3 Hauptantrag unterschei det sich vom
Anspruch 1, wie erteilt, dadurch, dafll er durch die
Merkmal e des erteilten, abhéngi gen Anspruchs 6, der mt
dem ur springlich eingereichten Anspruch 6 identisch war,
erganzt ist. Der Schutzunfang des erteilten Anspruchs 1
i st dadurch ei ngeschrankt worden.

Der erteilte abhéngi ge Anspruch 7 ist gestrichen und die
Ubrigen erteilten abhangi gen Anspriche sind entsprechend
urmuneri ert worden.

Di e Beschrei bung ist an die gednderte Anspruchsfassung
angepal3t und durch eine zusatzliche Wirdi gung ei nes

St andes der Techni k ergéanzt worden.

Di ese Anderungen gemaR dem Haupt antrag des
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Beschwer def Uhrers sind i mH nblick auf die Vorschriften
des Artikels 123 (2) und (3) EPU nicht zu beanstanden.

Erfinderische Tatigkeit

Nachst konmender Stand der Techni k

Der der Erfindung genmél3 Streitpatent am ndchsten
komrende Stand der Technik wird durch den Anspruch 19 in
Ver bi ndung mt Figur 2 und der zugehori gen Beschrei bung
der Entgegenhal tung E2 of fenbart.

Hi erdurch ist ein Verfahren zur Herstellung einer
Rasterwal ze fur ein Farbwerk einer Rotationsdruck-
maschi ne bekannt, die Stege aus ei nem verschl ei 3f est en,
harten Werkstoff und Napfchen mt einer Ooerfl &he aus
ei nem f ar bannehnmenden Wer kst of f aufwei st.

D eses Verfahren ist durch fol gende, aufei nanderf ol gende
Arbei tsschritte gekennzei chnet:

- Auf ei nen Wal zenkern der Rasterwal ze wird eine aus
dem f ar bannehnenden Wer kst of f bestehende Schicht in
ei ner Dicke, die die Tiefe der Napfchen ibersteigt,
auf gebr acht,

- in die Schicht aus dem f ar bannehnenden Wer kst of f
wer den di e Napfchen ei ngebracht,

- in die Schicht aus dem f ar bannehnenden Wer kst of f
wer den Nut en ei ngebracht,

- in die Nuten wird verschl ei Rf ester, harter Werkstoff
zur Bildung der Stege eingefillt, die Nuten vol
ausf il |l end und etwas héher als die Schicht aus dem
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f ar bannehnmenden Wer kst of

- di e Wal zenoberfl ache wrd fertig bearbeitet, so dal3
di e Unfangsfl a&che der Stege und der Ubrigen
Wal zenober fl &che auf densel ben Wal zenradi us |i egen.

Bei di esem bekannten Verfahren kann als nachteilig
angesehen werden, dafl der in die Nuten eingefullte
wer kst of f durch Uberl auf en benachbarte Nipfchen
unbrauchbar machen kann, die dann w ederum
nachgear bei tet werden nifdten

Auf gabe

Di e gegenuber dem Verfahren genmal3 der Entgegenhal tung E2
zu | 6sende Aufgabe ist daher darin zu sehen, das
Her st el | ungsverfahren zu verei nfachen.

Losung

D ese Aufgabe wird gemall Anspruch 1 des Hauptantrags des
Beschwer def Gihrer s dadurch gel 6st, dalR das durch die

Ent gegenhal tung E2, Anspruch 19, bekannte Verfahren so
abgeandert wird, dafl}

i) zum Ausf il | en der Nuten zur Erzeugung der harten
St ege der verschlei feste Werkstoff als
dur chl auf ende Schi cht aufgetragen wrd,

i) anschl i eBend di ese Schicht von den Bereichen
aulBer hal b der Stege abgetragen wird, und

i) das Ei nbringen der Napfchen als |etzter
Arbeitsschritt in die Schicht aus dem
f ar bannehnenden Werkstoff erfol gt.
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D ese MaBBnahnmen erndglichen ein relativ einfaches
Ausfillen der Nuten mt dem harten Werkstoff und ein
definiertes Einbringen der Napfchen in den

f ar bannehnmenden, wei chen Qoerfl &chenberei ch.

Di e oben angegebene erfi ndungsgenmalRe Losung wi rd durch
den rel evanten Stand der Techni k aus fol genden G inden
ni cht nahegel egt.

Di e Entgegenhal tung E2 betrifft die Herstellung einer
Rakel wal ze, in deren relativ weicher Oberfl ache harte,
verschl ei Bfeste, spiralform g verl aufende Steglinien
ei ngearbeitet sind, wobei die Wal zenoberfl ache gl att
oder mt einer Napfchen-Gavur versehen sein kann.

In den Ansprichen 18, 20 und 21 offenbart die Entgegen-
hal tung E2 verschi edene Verfahren zur Herstellung von
glatten, d. h. ungerasterten, Rakelwal zen, bei wel chen
die harten Steglinien entweder durch Auffillen einer in
der weichen Oberfl ache gebildeten Nut mt hartem

Wer kst of f erzeugt werden (Anspruch 18) oder bei wel chen
harter Werkstoff bandfo6rm g auf den WAl zenkern auf ge-
tragen wird und anschliefRend die zw schen den harten
Steglinien befindlichen Coerfl ahenbereich mt weichem
Material aufgefdllt werden (Anspriche 20 und 21).

Bezuglich der Herstellung einer gerasterten, d. h. mt
Napf chen versehenen, Rakelwal ze wird konkret und
explizit nur ein Verfahren in der Entgegenhal tung E2
angegeben, nanmich das Verfahren gemal3 Anspruch 19 in
Ver bi ndung mt Figur 2 und der zugeho6rigen Beschrei bung.
Bei di esem Verfahren werden die harten Stege gemal3
Anspruch 18 hergestellt und werden di e Napfchen vor dem
Er zeugen der harten Stege in die Wil zenoberfl ache

ei ngearbeitet (vgl. obigen Punkt 2.1).
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D e Entgegenhaltung E2 | ehrt al so, dal dann, wenn die
harten Steglinien so wi e bei merfindungsgeniallen

Ver fahren erzeugt werden, namich durch Ausfillen von
Nuten mt einemharten Werkstoff, die Napfchen schon vor
dem Er zeugen der harten Steglinien in die Wl zenober -

fl ache ei ngearbeitet werden sollen. Diese Lehre fuhrt
daher den Fachmann nicht zum Verfahren gemald dem
Streitpatent.

| m Gbrigen ware der erfindungsgenél3e Arbeitsschritt
"Ei nbringen des verschl ei f esten Werkstoffs als

dur chl auf ende Schi cht und anschl i elRendes Abtragen von
den Berei chen aullerhal b der Stege" mt dem Verfahren
gemald Anspruch 19 der Entgegenhal tung E2 nicht

verei nbar, weil hierdurch die Napfchen ausgefiullt und
dam t unbrauchbar gemacht wirden

Andererseits offenbart die Entgegenhaltung E2 inplizit
auch Verfahren zur Herstellung einer Rasterwal ze, bei

wel chen das Ei nbringen der Napfchen in die Wl zenober -

fl &che als letzter Arbeitsschritt erfolgt. Sol che
Ver f ahren ergeben sich aus den Ansprichen 20 und 21 in
Ver bi ndung mt Figur 4 und der allgenei nen Aussage in
Spalte 4, Zeilen 63 bis 67, wonach in die weichen

Berei che der Wl zenoberfl &che auf einfache Wi se

Napf chen ei ngearbeitet werden kénnen. Denn bei den
Ver f ahren gemald den Ansprichen 20 und 21 werden - w e
oben bereits ausgefiuhrt wurde - die weichen Qoerfl &hen-
berei che erst nach den harten Steglinien erzeugt, so dal}
folglich auch die Napfchen erst nach dem Erzeugen der
harten Steglinien und der wei chen Oberfl a&chenbereiche in
einem | etzten Arbeitsschritt hergestellt werden.

Di ese in der Entgegenhaltung E2 inplizit offenbarten
Verfahren fuhren jedoch den Fachmann ebenfalls nicht zum
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er fi ndungsgenéf3en Verfahren, weil hierbei die
Herstel lung der Steglinien anders als beim
er fi ndungsgenmalRen Verfahren erfol gt.

Der Beschwerdegegner fuhrt aus, dalR der Fachmann bei dem
Ver f ahren gemald Anspruch 19 der Ent gegenhaltung E2 es
als offensichtlichen Nachteil ansehe, dal3 bei m Ausfillen
der Nuten mt hartem Material durch Uberl aufendes

Mat eri al benachbarte Napfchen unbrauchbar gemacht werden
wir den, und dall es daher fur ihn naheliegend sei, das
Ver f ahren gemald Anspruch 19 der Ent gegenhal tung E2 so
abzuandern, dall das Ei nbringen der Napfchen als |etzter
Arbeitsschritt erfolge.

Di eser Ansicht vernmag die Kamrer nicht zu fol gen

Zum ei nen konnte der Fachmann der Gefahr einer
event uel | en Zuschittung vom Napfchen durch uber!| auf endes
hartes Material dadurch begegnen, dall bei dem Verfahren
gemall Anspruch 19 der Entgegenhaltung E2 vor dem
Einfullen des harten Materials eine Maske zum Schut ze
der Napfchen aufgelegt wird oder das Ausfiillen der Nuten
mt einer exakten Aufbringvorrichtung, die ein
Uber | auf en verhindert, erfolgt.

Zum anderen erkennt der Fachmann, dall der o. a. Nachtei
des Verfahrens genmald Anspruch 19 bei den vorstehend
erwdhnten, inplizit in der Entgegenhal tung E2

of fenbarten anderen Verfahren (Verfahren gemall Anspruch
20 oder 21 ergénzt durch Einbringen der Napfchen als

| etztem Arbeitsschritt) nicht auftritt. Daher bo6ten sich
dem Fachmann zunachst diese Verfahren als den o. a.
Nachtei|l vernei dende Alternativen zu dem Verfahren genal}
Anspruch 19 an.
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D e Kammer ist daher der Ansicht, dall der Fachmann der
Ent gegenhal tung E2 kei nen H nweis auf die i mAnspruch 1
des Streitpatents angegebene speziell e Abfol ge der

Ver fahrensschritte zur Herstellung ei ner Rasterwal ze
ent nehmen kann.

Di e Entgegenhal tung E1 of fenbart die Herstellung einer
Rast erwal ze, wobei ein Wal zenkern zun&chst mt einer

Schi cht aus farbannehmendem Material und darauf mt

ei ner zweiten Schicht aus Keram k versehen w rd, worauf
die Gavur erfolgt, welche die Keram kschi cht
durchdringt und bis in die innere, aus farbannehmendem
Mat eri al bestehende Schicht reicht. Bei diesem Verfahren
erfolgt zwar die Herstellung der Napfchen als |etzter
Arbeitsschritt, jedoch muf3 hierbei die Keram kschi cht

ei ner G avur behandl ung unt erzogen werden.

Da di e Vernei dung der G avur einer harten Keram kschi cht
ein wesentliches Merkmal sowohl der Erfindung gemald
Streitpatent (vgl. die Patentschrift, Spalte 1, Zeilen
23 bis 27) als auch der Verfahren gemall der

Ent gegenhal tung E2 (vgl. Spalte 3, Zeilen 32 bis 34, und
Spalte 4, Zeilen 63 bis 67) darstellt, wird der Fachmann
di e Entgegenhal tung E1 nicht in Betracht ziehen, wenn er
ein Verfahren verbessern will, bei welchemnur die

wei che, farbannehnende Schicht ei ner G avurbehandl ung
unt er zogen werden sol .

Das Verfahren gemal3 Anspruch 1 des Hauptantrags des
Beschwer def iUhrers beruht daher auf einer erfinderischen
Tatigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU

Das deiche gilt auch fur die Verfahren genmal3 den
abhangi gen Ansprichen 2 bis 12 des Hauptantrags, wel che
vorteil hafte Weiterbil dungen des Verfahrens genmald
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Anspruch 1 betreffen
3. Unt er Berucksichtigung der vom Beschwer def threr
vor genomenen Anderungen gemdaR Haupt antrag geniigt das

Pat ent somit den Erfordernissen des EPU

4. Bei dieser Sachlage erubrigt sich ein Ei ngehen auf den
H | f santrag des Beschwerdef Ghrers.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Di e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz mt der
Anor dnung zuridckverw esen, das Patent in geandertem
Unf ang auf der G undl age der fol genden Dokunente

auf r echt zuer hal t en

a) Patentanspriche 1 bis 12, eingereicht am
13. Februar 1996,

b) Beschreibung, Seiten 2 und 3, Uberreicht in der
mindl i chen Ver handl ung, und

c) Zeichnungen, Figuren 1 bis 8, we erteilt.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

1442. D Y A
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M Dai nese W Moser

1442. D



