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Sachverhalt und Antréage

0459.D

Di e Beschwerdef dhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung, Uber den Wderr uf
des europai schen Patents Nr. 0 695 808 Beschwerde

ei ngel egt .

Mt den zwei Einsprichen war das gesante Patent wegen
mangel nder Ausf iihrbarkeit (Artikel 100 b) EPU) und
mangel s Neuheit und erfinderischer Tatigkeit (Artikel
100 a) EPU) angegriffen worden.

Der letztere Ei nwand wurde unter anderem auf die
Druckschri ften

= EP- A-509 177

= EP- B- 195 385

JP- A-57019105 sant "abstract" und Uberset zung

= Les cahiers de CESSID, 1983, S. 71-77

D13 = US-A-3 776 784

D14 = Ishikawajim - Harima, Eng. Rev. 1978, S. 425-431
D18 = Les cahiers de CESSID, 1983, S. 19-51

888 R
I

gestiutzt, die auch fur die vorliegende Entschei dung von
Bedeut ung si nd.

D e angefochtene Entscheidung stitzt sich darauf, dafl
das europai sche Patent die Erfindung zwar so deutlich
und vol | st andi g of fenbare, dall ein Fachmann sie

ausf uhren konne, und dald der Cegenstand der unabhangi gen
Anspr iche gegenuber dem von den Ei nsprechenden genannten
Stand der Techni k neu sei, jedoch dengegeniber nicht auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Auf Antrag aller Parteien, fand am 11. Dezenmber 2002
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ei ne nundl i che Verhandl ung vor der Kamrer statt.

Am Ende der mindl i chen Verhandl ung beantragte die
Beschwer def threrin di e Auf hebung der angefocht enen

Ent schei dung und di e Aufrechterhaltung des Patents in
ungedndertem Unf ang (Hauptantrag), oder auf der

Grundl age der Hilfsantrage 1 bis 3, eingereicht mt der
Beschwer debegr tiindung am 24. Marz 2001.

D e Beschwerdegegnerinnen | und Il (E nsprechende | und
1) beantragten die Zurickwei sung der Beschwerde.

D e unabhéangi gen Anspriche 1 und 10 in der erteilten
Fassung (Hauptantrag) |auten wie folgt:

"1. Verfahren zum Herstellen von kal t gewal zt en

St ahl bandern aus ni chtrostendem Stahl und Met al | bandern
aus Titanl egi erungen in einer einzigen Behandl ungslinie
i m Zuge ei nes kontinuierlichen Durchlaufs, wonach

- Warnband (2) oder gegossenes Stahl band
strahl ent zundert sowi e gegebenfal | s schl ei fgebirst et
und/ oder ultraschallgereinigt wird, und wonach

- das Warnband unter Verringerung der Banddi cke bis zu
80% auf EndmalR kal t gewal zt, anschlielRend gegl Uht,
nach dem d uhen abgekihlt sow e danach gebeizt wrd."

"10. Behandl ungslinie zum Herstellen von kal t gewal zt en
St ahl bandern aus ni chtrostendem Stahl und Metal | bandern
aus Titanl egi erungen i m Zuge ei nes kontinuierlichen

Dur chl aufs zum Dur chf Ghren des Verfahrens nach ei nem der
Anspriche 1 bis 9, mt zum ndest einer

Strahl ent zunderungsvorrichtung (4) sow e ggf. einer

Schl ei f bur st envorri chtung und/ oder U traschall -
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rei ni gungsvorrichtung, zum ndest ei nem der

St rahl ent zunder ungsvorri chtung und/ oder Schl ei f bur st en-
vorrichtung und/ oder U traschallreinigungsvorrichtung in
Bandl aufri cht ung nachgeor dnet en Kal t wal zger st (6),

ei ner dem Kal twal zger st (6) nachgeordneten G the (7),
ei ner der d Uhe (7) nachgeordneten Kuhlvorrichtung (8),
ei ner der Kuhlvorrichtung (8) nachgeordneten Beize (11)
sowe mt einer Abwi ckelvorrichtung (1) und einer

Aufwi ckel vorrichtung (14), sow e ggf. eine

Vor ent zunder ungsvorri chtung und eine Vorrichtung zum
Dr essi erwal zen bzw. Nachwal zen, wobei séantliche
Aggregate in einer einzigen Behandl ungslini e angeordnet
sind."

Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags unterscheidet sich
vom Anspruch 1 des Hauptantrags durch das zusatzliche
Mer kmal , dalR zwi schen dem Strahl ent zundern und dem
Fertigwal zen ein chem sches Vorbei zen stattfindet.

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags unterscheidet sich
von Anspruch 1 des Hauptantrags durch das zusatzliche
Mer kmal , dafl3 das Warnband vor dem Strahl ent zundern
streckbi egegerichtet wrd.

Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags setzt sich aus den
Mer krmal en der Anspriche 1 des ersten und zweiten
Hi | f santrags zusammen.

D e Beschwerdef Uhrerin argunentierte wie folgt:

Der Begriff "strahlentzundern” sei in der in der
Fachwel t Ublichen Bedeutung des Wrtes benutzt. Der
Fachmann sei in der Lage, je nach Material auswahl, das
Strahl ent zundern so anzupassen, dal die gewlinschten
Qoer f | &chenei genschaften des Stahls erreicht werden
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kénnten. Di e Ausfihrbarkeit sei somt gegeben.

Druckschrift D1 ziele darauf ab, der Verschl echterung
der Di ckengenaui gkeit, die wegen des Verzichts auf das
Zw schengl then auftritt, entgegenzuw rken (siehe

Spalte 3, ab Zeile 27). Al's L6sung werde vorgeschl agen
ein Kaltwal zen vor dem d Ghen und Bei zen ei nzuset zen.
Druckschrift D1 beschrei be kei ne Banddi ckenreduzi erung
bis zu 80% auf Endmal3, sondern di e Verarbeitung eines
Zwi schenprodukts, das danach noch kal t gewal zt und weiter
verarbeitet werden solle, siehe Spalte 3, letzte Zeile,
bis Spalte 4, Zeile 3. Auf Spalte 8, ab Zeile 26, seien
Di ckenreduzi erungen bis auf maximal 25% bezi ehungswei se
40% erwadhnt . Druckschrift Dl beschrei be auch kei ne
Strahl ent zunderung vor dem Kal twal zen. Auf Spalte 5, ab
Zeile 7, beziehe sich "shot blasting"” auf eine

Al ternative zum Bei zen nach dem Kal twal zen, und ni cht
auf einen zusatzlichen Schritt vor dem Kal t wal zen.

Der Ausdruck in Druckschrift D2, Spalte 4, Zeile 52, und
Anspruch 6: "wet and dry bl asting" bedeute nicht ein
"Strahl ent zundern” in dem Sinne von Sandstrahl en,
sondern di e Anwendung eines fl dssigen oder gasform gen
Strahls. Die Bezugnummrer 6 in Figur 1 beziehe sich auf

ei nen Rol |l ensatz, der das Band streckbiegerichtet, um
den Zunder zu brechen, so dalR die ausgel 6sten Teile
weggebirstet werden koénnen. Di e Nachbearbeitung (post
treatnment 34) sei nicht naher spezifiziert, insbesondere
sei kein Beizen erwdhnt. Schlief3lich sehe die Erfindung
- im Gegensatz zur Vorrichtung nach Druckschrift D2 -
vor, dalR das Band vor dem Wal zen weder gegl iht noch
gebei zt werde, siehe Beschreibung, Spalte 3, ab

Zeil e 38.

Gemall Druckschrift D9 werde es als notwendi g angesehen,



VII.

0459.D

- 5 - T 1197/ 00

vor dem Kal twal zen zu gl ihen, siehe Paragraph 1.3.1
AulRerdem sei bei dem aus der Druckschrift D9 bekannten
Ver fahren kein kontinuierlicher Durchlauf vorgesehen.
Paragraph 1.3.2 |l ege klar fest, dall das Endmald durch

ei nen oder nehrere Arbeitschritte erreicht werde, wobei
die Arbeitschritte lediglich aus ei nem d Ghen und ei nem
Wal zen best ehen. Das bedeute, dall ein Beizen nicht
erforderlich sei

Druckschrift D13 of fenbare nicht eine Reihenfol ge von
Arbeitschritten und ei nen kontinuierlichen Durchlauf we
die Erfindung. Auf Spalte 2, Zeile 33, sei ausdrucklich
erwahnt, dall das Band vor dem Wal zen ni cht entzundert
sei, siehe auch Anspruch 1

Das zuséatzliche Beizen in Anspruch 1 des ersten

Hi | fsantrags ziele darauf hin, die Oberfl achen-

ei genschaften des Stahls durch eine Feinreinigung zu
optimeren. Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags wolle
durch das Streckbi egerichten ein Vorbrechen des Zunders
erreichen. Mt dem gl eichzeitigen Einsatz beider

| et zt genannt en MalBnahnen, erziele Anspruch 1 des dritten
H | f santrags ei ne maxi mal e Wrkung.

D e Beschwerdegegnerin | argumentierte we folgt:

D e beanspruchte Erfindung sei nicht ausfihrbar, da die
Beschrei bung kei ne genauen Angaben dar Gber enthalte, we
sich eine aullerst glatte Oberfl ache herstellen | asse.

Druckschrift D1, Spalte 9, ab Zeile 3, erwdhne auch die
Mogl i chkeit eines kontinuierlichen Durchlaufs. AufRerdem
seien der & 0Re der Dickenreduzi erung kei ne Obergrenzen
gesetzt. Der Ausdruck: "lighter gauge" bedeute einen

kl aren Hi nwei s auf eine Maxi m erung der
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D ckenreduzierung. In Spalte 5, Zeile 8, bedeute "shot
bl asti ng" eine Strahl entzundung, die einzusetzen im
ubri gen eine dem Fachmann gel &ufi ge MalBnahne sei .

Der Ausdruck "wet and dry blasting” in Druckschrift D2
bedeut e auch Strahl ent zunderung. Druckschrift D2 erwdhne
zwar ni cht ausdricklich ein Beizen als Nachbehandl ung,

di eses sei aber eine ubliche MaBhahnme auf di esem
Fachgebi et .

Es sei somt zweifelhaft, ob der patentierte Gegenstand
gegeniuber dieser Druckschrift neu sei.

Beziglich Druckschrift D9 sei der H nweis im Paragraph
1.3.1, daR d dhen und Ent zundern vor dem Wl zen

not wendi g seien, so zu verstehen, dall sie zum Zweck der
Errei chung der gewinschten inneren Struktur des

Mat eri al s notwendi g seien, nicht aber fir die Erreichung
der gewinschten Oberfl achenei genschaften.

Die Hi I fsantrage seien nicht klar und verstielRen gegen
Artikel 123 (3) EPU. Auf jedem Fall seien die
zusét zl i chen Merkmal e der Hilfsantrage - zum Bei spi el
aus den Druckschriften D2 und D9 - bekannt.

D e Beschwerdegegnerin Il trug fol gende Argunente vor:

Das Patent enthalte keine Angaben, die erkl aren kénnten,
war um das Strahl ent zundern - ohne weitere, genauere
Spezifizierungen - wesentlich sein sollte, um eine
aulBerst glatte Cberfl a&che herzustellen, weshalb die
Ausf Uhrbarkeit fraglich sei

Die Wrte fur das Endmal3, die in Druckschrift D1
angegeben seien, fielen in den beanspruchten Bereich, da
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der im Anspruch enthal tenen Ausdruck: "bis auf 80%
kei ne Untergrenze festlege.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gendald Hauptantrag sei

ni cht neu gegenuber Druckschrift D2. Druckschrift D2
erwdhne zwar lediglich allgenmein Stahl als zu

behandel ndes Material und nicht ausdricklich rostfreien
Stahl wie das Streitpatent. Es sei aus Druckschrift D13,
Spalte 1, Zeile 1, bekannt, dal fir die Behandl ung von
rostfreiem Stahl diesel be Ausristung wi e bei normal em
St ahl ei ngesetzt werde. Druckschrift D2 erwdhne ferner,
dall zum Zweck der Entfernung der bei der

St reckbi egeri chtung anfal |l enden Zunderteile, ein "wet
and dry bl asting" benutzt werden koénne. Ein

Streckbi egerichten sei durch den Wortlaut des

Anspruchs 1 nicht nur nicht ausgeschl ossen, sondern
sogar ausdriucklich in Anspruch 5 beansprucht. "Bl asting"
bedeute ferner "Strahlen", und daraus folge, dald ein
Strahl ent zundern vor dem Wal zen in Druckschrift D2

of fenbart sei. Schliel3lich gehdre zur Al genei nkenntni s,
dall die in Druckschrift D2 nicht n&aher spezifizierte
Nachbehandl ung ei n Bei zen sein koénne.

I n Paragraph 1.3.2 der Druckschrift D9 sei mt unfaldt,
dall das Endmafl3 auch in ei nem ei nzel nen Durchl auf (cycle)
erreicht werden koénne.

Auf jedem Fall beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Haupt antrags nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit,

i nsbesondere in Anbetracht der Lehre von Druckschriften
D2, D9, D14 und D18.

Die Hilfsantrage verstieRen gegen Artikel 123 (3) EPU
Die zusatzlich dort eingefihrten Merkmal e seien im
tbri gen all genmei n bekannt.
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Ent schei dungsgr inde

0459.D

D e Beschwerde ist zul assig.
Ausf Uhr bar kei t

Di e Erfindung ist ausfihrbar. Das Strahl entzundern
gehort zu den gewdhnlichen VerfahrensmalBnahnen bei der
Herstel l ung von kal t gewal zt en St ahl bdndern. Dem Fachmann
auf den Cebiet ist daher gelaufig, w e dieser
Verfahrenschritt imEinzelfall ungesetzt werden kann, um
ei ne zunderfreie Qoberfl ache zu erzielen. Ei ne genaue
Angabe in der Beschrei bung von Verfahrensparanmetern fir
das Strahl entzundern ist somt nicht notwendig.

Di e Anforderungen von Artikel 100 b) EPU sind sonit
erfallt.

Haupt ant r ag
Neuhei t

Druckschrift D2, siehe insbesondere Anspriche 1 und 6,
Figur 1, und Beschrei bung, Spalte 6, Zeilen 1 bis 10,
beschrei bt ein Verfahren zum Herstellen von

kal t gewal zt en St ahl bandern in ei ner einzigen

Behandl ungslini e i m Zuge ei nes kontinui erlichen

Dur chl aufs, wonach Warnband oder gegossenes Stahl band
strahl ent zundert wi rd, und wonach das Warnband unter
Verringerung der Banddi cke auf Endmald kal t gewal zt,
anschl i eBend gegl tht und nach dem d Ghen abgekihlt wi rd.

Anspruch 1 unterscheidet sich imwesentlichen dadurch
dalR das Verfahren auf nichtrostenden Stahl angewendet
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wi rd, und dadurch, dall das Band nach der Kuhl ung gebei zt
Wi rd.

Ent gegen der Meinung der BeschwerdefUhrerin ist die
Kanmer zur Auffassung gekonmen, dal3 die in Druckschrift
D2, Spalte 4, Zeile 52, offenbarte, mt dem Wrt: "wet
and dry bl asting" gekennzei chnete Behandl ung, dem
beanspruchten Verfahrenschritt "Strahl entzundern”
entspricht. Diese Auffassung wird i nsbesondere durch die
ausdr tckl i che Angabe von "shot blasting"” in Spalte 2,
Zeil e 29 gest Ot zt.

Andererseits kann sich die Kanmer der Meinung der
Beschwer degegnerin Il nicht anschlielRen, wonach die in
Druckschrift D2 offenbarte Behandlung fur "Stahl" und
di e al |l genei ne Bezei chnung ei ner Nachbehandl ung (" post -
treatnment”) jeweils die beanspruchte Behandl ung fr

"ni chtrostenden Stahl™ und ein "Beizen"
neuhei t sschadl i ch vorwegnehnen, weil eine allgeneine

O f enbarung ei ne spezifische O fenbarung nicht
vorwegni nmt .

Druckschrift D1 ist schon deswegen nicht neuheits-
schadlich, weil sie nicht die Angabe enthalt, dalR das

War nband vor dem Kal t wal zen strahl ent zundert i st.

Die weiteren Druckschriften des bekannten Stands der
Techni k sind fur die Frage der Neuheit weniger relevant.

Denment sprechend i st Anspruch 1 neu gegeniber der
Druckschrift D2.

Erfinderi sche Tatigkeit

A ei ch der Beschreibung des Streitpatents, siehe
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Spalte 1, Zeilen 6 bis 35, geht die Kanmer von ei nem
konventi onel |l en Verfahren zum Herstell en von

kal t gewal zt en St ahl b&dndern aus ni chtrostendem Stahl als
nachst kormendem St and der Techni k aus. Ein sol ches
Verfahren ist in der Druckschrift D9, Abschnitte 1.3.1
und 1.3.2. und Figur 2, beschrieben bzw. dargestellt.
Danach werden Warnbander aus ferritischem nichtrostendem
St ahl gebei zt, strahl entzundert, gebeizt in ei nem oder
mehreren Zykl en auf Endst arke kal t gewal zt, wobei jeder
Zykl us aus ei nem Kal twal zen auf einemreversierenden
Sendzi m r-Stand und ei nem zugeordnetem d Uhschritt
besteht. Diese Zyklen sind in Figur 2 durch die Schritte
"premer lam nage a froid + traitenent" und "deuxi ene

| am nage a froid + traitenment” reprasentiert. CGeht man
von der Option aus, dal nur ein Zyklus, und zwar der

zwei te abschl i eRende, durchgefihrt wird, so wird nach
dem Kal t wal zen gegl tht, abgekihlt und danach gebei zt
(siehe unteren Zwei g). Dabei erfol gen jedoch das

Kal twal zen und di e darauf fol gende 4 uUh-/Bei zbehandl ung
in jeweils eigenen Behandl ungsli ni en.

Anspruch 1 | aBt zwar offen, ob zusatzlich zu dem

St rahl ent zundern noch ein chem sches Bei zen vor dem
Kal t wal zen zugel assen oder ausgeschl ossen ist, und die
Beschrei bung des Streitpatents ist in dieser Hinsicht
wi dersprichlich (siehe Spalte 3, Zeilen 32 bis 37, im
Cegensatz zu Zeilen 38 bis 42). Dies ist jedoch fur die
Bewertung der erfinderischen Tatigkeit unerheblich, da
ohnehin in der Beschrei bung des Streitpatents als
bekannt anerkannt ist (siehe Spalte 2, Zeilen 27 bis
34), dal die Behandlung mt abrasivem Korn anstelle

ei nes sonst ublichen Beizens bei nichtrostenden

St ahl bandern zu ei ner verbesserten Qoerfl ahenqual it at
fahrt.
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Somt unterscheidet sich der CGegenstand des Anspruchs 1
von konventionellen Verfahren zur Herstellung von

kal t gewal zt en St ahl bandern aus ni chtrostendem St ahl nur
dadurch, dall das Verfahren nun nicht nmehr absatzwei se,
sondern im Zuge ei nes kontinuierlichen Durchlaufs

erfol gt.

Da sich mt diesen konventionellen Verfahren bereits
Bander mt aullerst glatter Cberfl ache herstellen | assen,
bl ei bt davon ausgehend nur noch di e Aufgabe zu | 6sen,
ein Verfahren anzugeben, wonach sich di ese Stahl bander
in zeit-, energie- und personal sparender Wi se
herstellen | assen. Di ese Aufgabe wird durch das

vor st ehende unt erschei dende Merkmal gel 6st.

D ese vom angef ocht enen Pat ent vorgeschl agene
Losungsi dee entsprach jedoch nur dem Trend der Zeit. So
wird z. B. gemal3 Druckschrift D3, siehe insbesondere den
Abstract, bereits ein Verfahren zur Herstellung von

kal t gewal zt en St ahl bl echen vorgeschl agen, bei demalle
Verfahrensschritte i mZuge eines kontinuierlichen
Dur chl auf s durchgef ihrt werden. Di e Kamrer kann der
Beschwer def Ghrerin auch ni cht dahi ngehend fol gen, dal
di e Druckschrift D3 sich ausschlielllich auf die

Her stel | ung von Bandern aus gewdhnlichem

Kohl enst of f st ahl bezi ehe und dall es nicht ohne weiteres
nahegel egen habe, Kenntni sse aus di esem Gebiet auf die
Herstel l ung von Bandern aus rostfreiem Stahl zu
Ubertragen, da bei de Werkstoffe Ublicherweise auf

densel ben Anl agen verarbeitet werden (siehe z. B. die
Druckschrift D13, erster Absatz). |Im ubrigen standen vor
dem Prioritatstag des Streitpatents bereits speziell zur
Anordnung in kontinuierlichen Verfahren entw ckelte
Strahl ent zunder ungsanl agen zur Verfigung (siehe z. B
di e Druckschrift D14), so dalR auch in dieser Hinsicht
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kei n Hi nderni s bestand.

Somt beruht der Cegenstand des Anspruchs 1 nicht auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit.

4. Hi | f santr&ge

Das zusatzliche Merkmal des Anspruchs 1 des ersten

Hi | fsantrags, ein Beizen zw schen dem Strahl ent zundern
und dem Wal zen vor zunehnen, ist aus Druckschrift D9
bekannt .

Das zuséatzliche Merkmal des Anspruchs 1 des zweiten
Hi | f santrags, eine Streckbiegerichtung vor dem

St rahl ent zundern vorzusehen, ist aus Druckschrift D2
bekannt .

Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags setzt sich aus den
Mer krmal en der Anspriche 1 des ersten und zweiten
Hi | f santrags zusammen.

Die in den Ansprichen 1 der Hilfsantrage beanspruchte
Konbi nati on von bekannten Merkmal en |iegt i m Rahnen der
gewdhnl i chen MaBnahnmen fir den Fachmann auf dem Cebi et
und entfaltet keine uUberraschende Wrkung.

Denent sprechend beruhen auch di e Gegenst ande der
jeweiligen Anspriche 1 der drei Hilfsantrage nicht auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit.

5. Bei der oben dargestellten Sachl age kann di e Frage der

Klarheit und die Priufung des Artikels 123 (3) EPU fur
die Hil fsantrage dahi ngestellt bl eiben.

0459.D Y A
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

V. Conmmar e W D. Wi ld
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