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Sachverhalt und Antréage

1688.D

Di e Beschwerdefudhrerin (Ei nsprechende) hat gegen die

Zw schenent schei dung der Ei nspruchsabteil ung, das Patent
Nr. O 511 543 in geadndertem Unfang aufrecht zu erhalten
Beschwer de ei ngel egt .

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dall die in
Artikel 100 (a), (b) und (c) EPU genannten

Ei nspruchsgrinde der Aufrechterhaltung des Patents in
gednderter Form ni cht entgegenstinden. Sie fand, unter
anderem dall der Cegenstand des ei nzigen Patentanspruchs
imH nblick auf den in Dokunent

Dl1: US-A 4 773 143

w eder gegebenen Stand der Techni k neu sei und auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Am 28. Juni 2001 fand ei ne mindl i che Verhandl ung vor der
Beschwer dekanmer statt.

i) Di e Beschwerdefihrerin beantragte di e Aufhebung
der angefochtenen Ent schei dung und den W derr uf
des europdi schen Patents Nr. 0 511 543.

i) Di e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)
beantragte di e Auf hebung der angefocht enen
Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Pat ents auf der G undl age der in der mindlichen
Ver handl ung uberrei chten Unterl agen:

a) Beschreibung: Seiten 2, 2a und 3, Spalte 3,
Zeilen 1 bis 17; und
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b) einziger Patentanspruch 1; und

c) Zeichnungen: Figuren 1 und 2.

Der einzige Patentanspruch 1, der auch G undl age der
Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung war, |autet we
fol gt:

"1. Verfahren zum Herstellen einer Qoberfl &he einer

Far bwer kwal ze mt ol eophilen und hydrophil en

Qoerfl &chenantei |l en, wobei auf eine netallische

Qoerfl &che z. B. einer Wal ze oder Rohres eine ol eophile
Met al | schicht (3) aufgebracht wird, in diese

Met al | schi cht schraubenférm g verlaufende Rillen (7) zur
Auf nahnme von hydrophilem Materi al eingearbeitet und mt
ei nem wei t gehend hydrophi |l en Keram kmaterial (8)

vol | standi g gefdllt werden, anschlielend die so

ent standene Oberfl ache derart bearbeitet wird, dal die
Qoerfl ache (11) der ol eophilen Metallschicht (3) frei-
und auf gl eichem Niveau wi e di e AuBenfl &chen (12) der
Auf f dl lungen (10) liegt, dadurch gekennzei chnet, dalR die
gesant en AulRenfl achen (11) der Metallschicht (3)
schlielBslich derart behandelt werden, dall sie ganzlich
guer st egl os auf ein wahl wei ses N veau unterhal b des

Ni veaus der AuRRenfl achen (12) der Auffuiullungen (10) zu
i egen kommen."

Di e Beschwerdefidhrerin hat imschriftlichen Verfahren
und in der mindlichen Verhandl ung i mwesentlichen
f ol gendes vorgetragen

Das Dokument D1 of fenbare ein Verfahren zum Herstell en
ei ner Farbwerkwal ze, das fol gende Schritte unfasse: In
di e ol eophile, netallische Wal zenoberfl &che werden
schraubenfdrm g verlaufende Ri Il en ei ngebracht und di ese
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dann vollstandig mt hydrophilem hartem Keram kmateri al
aufgefullt. AnschlielRend werde die Oberfl ache zur

Freil egung der Metallschicht und zur Erreichung eines

gl ei chen Niveaus der verschi edenen Qoerfl achenbereiche
ent sprechend bearbeitet. Diese Verfahrensschritte seien
auch Gegenstand des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1
des Streitpatents.

Da eine Wal ze mit einer planen Qoerfl ahe kein
Schopf vol unen besitze, sei eine Nachbearbeitung der

Wl zenober fl &che, und hier insbesondere der ol eophilen
und damt farbfdhrenden Schicht, erforderlich. Dokunent
D1 schlage hier, lediglich als Beispiel, eine an sich
bekannt e MaBnahnme vor, namich Napfchen in die
Qoer fl &che ei nzubri ngen.

Die dem Streitpatent zugrunde |iegende Aufgabe sei
demmach darin zu sehen, hierfur ein alternatives
Ver f ahren vor zuschl agen

Um ei n Schodpfvol umen zu schaffen und einen Farbtransport
zu erndglichen, wirde der Fachmann ei ne Nachbehandl ung
gerade der farbfidhrenden ol eophilen Schicht in Betracht
zi ehen, die damt auf ein N veau unterhalb des N veaus
der hydrophilen Qoerfl d&chenanteile zu |iegen konme.
Dabei wirde er den N veauunterschi ed gemal3 der
gewlinschten, zu transportierenden Farbnenge auswdhl en
Ei ne Fol ge des in Dokunent Dl gezeigten spiral férm gen
Ver | aufs der hydrophilen Qoberfl achenanteil e auf der

Wal zenober fl &che sei schliel3lich, dall die dazw schen-

| i egenden ol eophil en Fl &chen vol | st dndi g quer stegfrei
sei en.

Damt sei er aber ohne jegliches erfinderische Zutun bei
ei nem Verfahren gemal3 Pat entanspruch 1 des Streitpatents
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angel angt .

Der Cegenstand des ei nzigen Patentanspruchs 1 des
Streitpatents beruhe daher nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU

Di e Beschwerdegegnerin hat imschriftlichen Verfahren
und in der mindlichen Verhandl ung i mwesentlichen
f ol gendes vor getragen

Dokurment D1 | ehre fiur den Zweck des Farbtransports
Napfchen in di e Wal zenoberfl &che ei nzubringen. D e

Qoer kant e di eser Napfchen sei auf gleicher Hohe mt den
keram schen Oberfl achenanteil en, so dal die

far bf Ghrenden Fl &chen ni cht querstegl os vorl agen.

Dokurment D1 erwdhne zwar einen N veauunterschied

zwi schen den keram schen und netal | i schen Qoerfl &chen-
berei chen, jedoch nicht umdamt einen Farbtransport zu
ernogl i chen. Es féande sich daher weder ein H nweis
darauf, die netallischen Oberfl &chenberei che gezielt auf
ein bestimtes N veau abzutragen, noch darauf, die
keram schen Qoerfl achenanteil e zur Begrenzung
tieferliegender Farbreservoire zu verwenden. Letztere

di enten gemall dem Dokunent D1 der Verm nderung des

Ver schl ei Res.

Der Gegenstand des einzi gen Pat entanspruchs 1 beruhe
daher auf einer erfinderischen Tatigkeit. Die in der
Beschr ei bung vor genommene Anderung di ene der

Kl arstellung der bereits im Ei nspruchsverfahren
gednderten Unterlagen durch Streichen einer durch den
ei nzi gen Patentanspruch 1 nicht erfalten

Ausf Uhrungsf orm
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Ent schei dungsgr tinde

1

1688.D

Ander ungen

Di e der Entschei dung zugrunde |iegenden Unterl agen
erfullen die Erfordernisse der Artikel 84 und 123 EPU
Mt der auf Seite 2, Spalte 2, Zeilen 29 und 30 der
Beschr ei bung vor genonmenen Anderung wird eine durch den
ei nzi gen Patentanspruch 1 nicht erfal3te Ausfihrungsform
gestrichen und der Cegenstand des ei nzi gen

Pat ent anspruchs damt auch im Hi nblick auf seine

St Gt zung durch di e Beschrei bung klar gestellt.

St and der Techni k

Dokunment D1, das unbestritten den nachstliegenden Stand
der Technik darstellt, offenbart ein Verfahren zur
Herstel l ung ei ner Farbwerkswal ze mt einer ol eophilen
Qoberfl d&che aus einem netal li schen Material. Zur Erhohung
der Verschl ei Bfestigkeit von Wal ze und Rakel weist die
Wal zenober f| &che hydrophil e Berei che aus ei nem harten
keram schen Material auf. Hi erzu werden zundchst in die
ol eophil e Metall schicht schraubenfdrm g verl auf ende
Rillen eingebracht. Diese R Ilen werden dann voll st andi g
mt hydrophil em Keram kmaterial aufgefillt. AnschlielRend
wird die Cberfl ache so bearbeitet, dal die verschi edenen
Qoer f | &chenber ei che auf gl ei chem Ni veau |iegen.

Zur Ubertragung ei ner gl eichbl ei benden Far bmenge wer den
in die Ooberflache der Wal ze, vor oder nach Ausbil dung
der ol eophil en und hydrophilen Bereiche, ganzfl achig
oder nur in den ol eophil en Berei chen Napfchen

ei ngebracht.

Auf gabe- Lésung
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Die dem Streitpatent zugrunde |iegende Aufgabe kann
darin gesehen werden, ein Verfahren zur Herstellung
ei ner Farbwal ze mt ol eophilen und hydrophil en

Qoer f | &chenber ei chen anzugeben, die die Ubertragung
ei ner bestimmten Farbnenge gestattet.

Cenmald dem Streitpatent wird di ese Aufgabe durch das im
ei nzi gen Pat entanspruch 1 des Streitpatents angegebene
Verfahren gel 6st. Gemal3 di esem Verfahren werden, nachdem
di e Qoerfl ache der ol eophilen Metallschicht auf das

gl eiche Niveau w e di e hydrophilen Aul3enfl &chen gebracht
wur de, die gesanten Aullenfl &chen der Metall schicht

derart behandelt, dal sie géanzlich quersteglos auf ein
wahl wei ses N veau unterhal b des N veaus der hydrophilen
AuBenf| &chen aus keram schen Material zu |iegen konmen.

Mt diesen tieferliegenden, ol eophilen Bereichen wird
der fur den Transport einer gewinschten Menge Farbe
erforderliche Raum geschaffen. D ese Bereiche | assen
sich - im CGegensatz zu der bekannten Napfchenl 6sung -

bei Abnutzung der Wal ze, je nach Bedarf, durch

Mat eri al auftrag oder -abtragung ei nfach nacharbeiten bis
der Sol | - Abstand von ol eophil en und hydrophil en

Qoerfl ache wi eder erreicht ist. D e Lebensdauer der

Wal ze wird damt erhoéht (siehe Spalte 1, letzter Absatz
des Streitpatents).

Erfinderische Tatigkeit

Der Stand der Technik gi bt zu dieser LOsung keine
Anr egung:

Das Dokument D1 |ehrt, zum Zweck der Ubertragung ei ner
konst ant en Far bnenge, di e WAl zenoberfl &che mt Napfchen
zu versehen, die in bekannter Wise eine bestimte
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Far bmenge auf nehnmen koénnen. Es findet sich kein H nweis
darauf, die keram schen Qoerfl &chenanteile in

i rgendei ner Form zur Ausbi |l dung geei gneter

Far br eservoi re heranzuzi ehen.

Die spiral form gen keram schen Cberfl &chenanteil e der
Far bwal ze di enen i m Stand der Techni k der Erhoéhung der
Verschl ei Bf estigkeit der Wal ze. Diese harten Bereiche
sol | en denment sprechend auch nur ein M ni mum der

Cesant oberf | &che bel egen, wihrend di e wei chen Bereiche
di e groltnogliche Fl ache bel egen sollen. Mt dieser
MaBnahnme wird di e Bearbeitung der Cberfl ache, zum

Bei spi el zum Ei nbri ngen der Napfchen fir die Ubertragung
ei ner konstanten Farbnenge, erleichtert, siehe Dokunent
D1, Spalte 4, Zeilen 60 bis 68.

Dokunent D1 gi bt zwar einen H nweis auf eine |eicht

er hoht e Ausbi | dung der harten Bereiche und erwahnt auch,
i n ei nem anderen Zusammenhang, di e Mglichkeit einer

gl atten Wal zenoberfl &che, es findet sich jedoch, unter
Ver nei dung ei ner rickschauenden Betrachtungswei se, kein
H nwei s darauf, dalR durch eine bestimte Konbi nation

di eser bei den Mglichkeiten, verbunden mt einer

ent sprechenden Ausbil dung der keram schen und
Nachar bei tung der netallischen Oberfl ache, eine
Alternative zur Ausbildung von Napfchen und deren
Funktion zur Ubertragung ei ner konstanten Farbmenge
geschaf fen werden koénnte.

Zudem wi rd genall Dokunent D1 eine |eichte Erhohung der
harten Oberfl &chenberei che der Wal ze dadurch geschaffen
dal die Rillen mt hartem Material bis Uber das N veau
der wei chen Qoerfl achenberei che der Wal ze hi naus
aufgefdullt werden; also nicht, wie im Streitpatent,
durch gezielte Nacharbeitung der netallischen Bereiche,
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nachdem bei de auf das gl ei che Ni veau gebracht wirden
Dokunment D1 gi bt daher keine Anregung, nach ei nem

Ni veauausgl ei ch der harten und wei chen Cberfl achen-
berei che, die gesanten AulRenfl &chen der Metall schi cht
der Wal ze so zu behandel n, dal} di ese auf ein wahl wei ses
Ni veau unterhal b des N veaus der Aullenfl achen der

Auf f Ul  ungen aus keram schen Material zu |Iiegen konmen.
Der Cegenstand des ei nzi gen Patentanspruchs beruht daher

auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von
Artikel 56 EPU

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Di e Angel egenheit wird an die erste Instanz mt der
Anor dnung zur idckverw esen, das Patent auf der G undl age
der fol genden, in der mindlichen Verhandl ung

Uberrei chten Unterl agen aufrechtzuerhalten:

a) Beschreibung: Seiten 2, 2a und 3, Spalte 3, Zeilen 1
bis 17; und

b) einziger Patentanspruch 1; und

c) Zeichnungen: Figuren 1 und 2.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

1688.D Y A
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N. Maslin W Moser

1688.D



