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Sachverhalt und Antrage

AV
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Die Beschwerdefuhrerin (Einsprechende) hat gegen die
Zwischenentscheidung vom 7. November 2007 Uber die
Fassung i1n der das Europaische Patent Nr. EP O 712 469
In geadndertem Umfang aufrechterhalten werden kann, unter
gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebihr, am

7. Januar 2008 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde-
begrindung ist am 13. Marz 2008 eingegangen.

Fir die vorliegende Entscheidung haben folgende
Entgegenhaltungen eine Rolle gespielt:

D1: DE-A-2 251 763
D2: US-A-4 974 782
D11: Prospekt; BUHLER-Three Roll Mills

Am 9. Marz 2010 fand eine mundliche Verhandlung vor der

Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des
Europaischen Patentes Nr. O 712 469.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Beschwerde zurickzuweisen oder das Patent auf der
Grundlage der Patentanspriche gemall dem in der
mundlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag
aufrechtzuhalten.

Der der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung zu
Grunde liegende Anspruch 1 lautet:
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"Mahlwalze zum Ausgleich von Walzdeformationen und
Durchbiegungen wobei

- die Mahlwalze (1) aus einem zylindrischen Kern (2)
und einem rohrformigen Walzenmantel (6) besteht
(Merkmal A);

- zwischen dem Kern (2) und dem Walzenmantel (6)
elastische Elemente angeordnet sind und somit ein
Spalt (8) zwischen dem Kern (2) und dem Walzenmantel
(6) gebildet ist (Merkmal B);

- die elastischen Elemente als voneinander beabstandete
Federelemente in Form von Langsrippen aus Elastomer

angeordnet sind (Merkmal C);

- der Federweg der elastischen Elemente grosser ist,

als die Durchbiegung des Walzkerns (Merkmal D); und
- die Spaltgrosse zwischen dem Kern und dem
Walzenmantel grosser ist als die Durchbiegung des

Walzkerns (Merkmal E).

Die Merkmalsbezeichnungen (A-E) sind von der Kammer
hinzugefugt worden.

Anspruch 1 gemdfR Hilfsantrag unterscheidet sich hiervon
dadurch, dass 1m Merkmal C zusatzlich spezifiziert wird,
dass die Langsrippen aus Elastomer

"iIn Form einer durchgehenden elastischen Schicht”

angeordnet sind.
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Zur Stutzung thres Antrags hat die Beschwerdefihrerin
folgendes vorgetragen:

a) Hauptantrag

Ausgehend von einer an sich bekannten Mahlwalze (wie
z_.Bsp. in D11 offenbart) liege der Walze gemal

Anspruch 1 des Streitpatents die Aufgabe zu Grunde,
einen Durchbiegungsausgleich zu erméglichen. Zur Lésung
dieser Aufgabe wirde der Fachmann die Lehre der D1 in
Betracht ziehen, weil sie aus dem allgemeinen Gebiet der
Walzen stamme und die vorangehend genannte Aufgabe ldse.
D1 offenbare namlich eine Walze, deren Mantel bei jeder
beliebigen Streckenlast im Bereich des Spalts zwischen
zweil Walzen eine Gerade bildet (siehe Seite 2, letzter
Absatz bis Seite 3, erster Absatz). Zur LOsung der
vorliegenden Aufgabe rege D1 dazu an, die Merkmale A, B,
D und E des Anspruchs 1 vorzusehen, sowie die
elastischen Elemente als voneinander beabstandete
Federelemente (Rohrsticke 3) In Form von Langsrippen
auszubilden, wie es nach Merkmal C vorgeschlagen werde.
D1 zeige zwar Federelemente aus metallischen Rohren,
doch sei es dem Fachmann z.Bsp. aus D2 (siehe Spalte 1,
Zeilen 35, 36) bekannt, zum Ausgleichen der Drucklast
von Walzen, auch Elastomere als Federelemente

einzusetzen.

Da der Gegenstand des Anspruchs 1 durch die Kombination
der Lehren gemall D11, D2 und D1 nahegelegt werde, beruhe
er nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.
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b) Hilfsantrag

Das Merkmal wonach die elastischen Elemente "in Form
einer durchgehenden elastischen Schicht'™ angeordnet sein
sollen, sei in der urspringlich eingereichten Anmeldung
nicht offenbart. Die urspringlich eingereichte Anmeldung
offenbare namlich auf Seite 3, zweiter vollstandiger
Absatz, dass die elastischen Elemente entweder aus
einzelnen Federelementen bestehen kdnnten oder in Form
einer durchgehenden elastischen Zwischenschicht
ausgebildet sein konnten. Voneinander beabstandete, also
einzelne Federelemente In Form von Langsrippen und in
Form einer durchgehenden elastischen Schicht seien der

ursprunglichen Offenbarung jedoch nicht zu entnehmen.

Folglich verstolle Anspruch 1 des Hilfsantrags gegen
Artikel 123 (2) EPU.

Die Beschwerdegegnerin hat den Ausfiuhrungen der
Beschwerdefihrerin widersprochen und hat im Wesentlichen

folgendes vorgetragen:

a) Hauptantrag

Der Fachmann wirde die Lehre der D1, die sich mit einer
Kalanderwalze beschaftigt, nicht fur die Weiter-
entwicklung einer Mahlwalze beriucksichtigen, da es sich
hierbeir um komplett unterschiedliche Anwendungsbereiche
handle, die unterschiedliche Anforderungen an die Walzen
stellten.

Aber selbst wenn der Fachmann die Lehren von D11 und D1
kombinieren sollte, wirde er immer noch nicht zum

Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen, denn D1 offenbare
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weder das Merkmal D des Anspruchs noch elastische
Elemente aus Elastomer. D1 zeige namlich z.Bsp. in

Figur 4 und auf Seite 6, vorletzter vollstandiger Absatz,
dass die Langsrippen jeweils aus einem nicht federnden
Block 4 und aus zweil elastischen Rohrsticken 3 gebildet
seien. Da der Block nicht elastisch verformbar sei,

konne er und somit die Langsrippen keinen Federweg haben,
der groler ist, als die Durchbiegung des Walzkerns.
Ferner zeigten die Figuren 4 und 5 zusammen mit dem
ersten und dritten Absatz der Seite 7 der D1, dass der
Federweg gleich der Durchbiegungsdifferenz des Kernes

sei und nicht groRer. Dies bedeute, dass, anders als bei
der beanspruchten Walze, keine Reserve des Federwegs

gegeben sel.

Aul3erdem, wirde der Fachmann ein Elastomer fur den
Einsatz in einer Walze gemdl D1 nicht in Betracht ziehen,
weill Langsrippen aus Elastomer nicht zum Transport des

in D1 eingesetzten Heizmediums geeignet seien. Deswegen
sei es fur den Fachmann nicht naheliegend die
Federelemente gemdfll D1 durch solche aus Elastomer zu

ersetzen.

Folglich beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer
erfinderischen Tatigkeit.

b) Hilfsantrag

Das Merkmal wonach die Langsrippen in Form einer
durchgehenden elastischen Schicht angeordnet sind, sei
aus der ursprunglich eingereichten Anmeldung, Seite 3,
zweiter vollstandiger Absatz in Verbindung mit Seite 5,
letzter vollstandiger Absatz zu entnehmen. Deswegen gehe

der Gegenstand des Anspruchs 1 gemall Hilfsantrag 1 nicht
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Uber die urspringliche Fassung hinaus und Anspruch 1
verstoRe nicht gegen Artikel 123 (2) EPU.

Entscheidungsgrinde

1.

C3206.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Hauptantrag

D11 bildet den nachstliegenden Stand der Technik, da sie
die einzige vorliegende Entgegenhaltung ist, die eine
Mahlwalze betrifft und somit zum gleichen Zweck

entwickelt wurde wie die beanspruchte Erfindung.

Ausgehend von D11 liegt der beanspruchten Erfindung die
Aufgabe zugrunde, eine Mahlwalze so weiterzubilden, dass
ein Durchbiegungsausgleich zum Erreichen einer
Linienberidhrung mit der Gegenwalze selbst im Falle von

Druckanderungen gegeben ist (siehe [0008]).

Um diese Aufgabe zu l6sen wird der Fachmann nicht nur im
spezifischen Gebiet der Mahlwalzen nach
Losungsmoglichkeiten suchen, sondern auch in all
denjenigen benachbarten Gebieten, die sich mit einem
Deformationsausgleich beir Walzen befassen. Deswegen wird
er auch die Kalanderwalze, gemald D1, die einen
Durchbiegungsausgleich anstrebt, zur Ldsung der
gestellten Aufgabe i1n Betracht ziehen.

D1 zeigt unstrittig

eine Walze zum Ausgleich von Walzdeformationen und

Durchbiegungen (siehe Titel des Patents: "Walze mit
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Durchbiegungsausgleich'™), wobei die Walze aus einem
zylindrischen Kern (2) und einem rohrformigen
Walzenmantel (1) besteht (Merkmal A); zwischen dem Kern
(2) und dem Walzenmantel (1) elastische Elemente (3)
angeordnet sind und somit ein Spalt zwischen dem Kern (2)
und dem Walzenmantel (1) gebildet ist (Merkmal B); die
elastischen Elemente (3) als voneinander beabstandete
Federelemente In Form von Langsrippen (die Federelemente
3 sind in Langsrichtung angeordnete Rohrsticke, die als

Feder wirken) angeordnet sind (Teil des Merkmals C).

Ferner erfahrt der Walzmantel gemal D1 im Bereich der
Streckenlast keine Durchbiegung (siehe Seite 7, 4.
Absatz, Zeilen 2-5), so dass zwangslaufig die Spaltgrolie
zwischen Kern und Mantel groRer sein muss, als die

Durchbiegung des Walzenkerns (Merkmal E).

Die Beschwerdegegnerin bestreitet, dass D1 auch noch das
Merkmal D offenbart, wonach der Federweg der elastischen
Elemente groRer als die Durchbiegung des Walzkerns ist.
Zum einen Fuhrt sie aus, dass jeweils die Kombination
von zwel Rohrsticken 3 und des dazwischen befindlichen
Blocks 4 als eine Langsrippe zu betrachten ist. Da aber
der Block 4 nicht federnd sei, konne schon deswegen eine
Langsrippe gemald D1 in threr Gesamtheit keinen Federweg
aufweisen, der die Bedingung des Merkmals D erfille.

Dieser Argumentation kann aus folgenden Grinden nicht
gefolgt werden. Fur den Fachmann ist es offensichtlich,
dass die Federelemente In Form von Langsrippen gemaf
Merkmal C beil der Walze nach D1 ausschliell3lich von den
federnden Rohrsticken 3 und nicht auch von den starren
Rundstahlsticken 4 gebildet werden. Dass die Rohrstucke

3 nicht nur radial sondern auch axial voneinander
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beabstandet sind spielt im Hinblick auf den
beanspruchten Gegenstand keine Rolle, da auch dieser
nicht auf Federelemente beschrankt ist, die uber die
gesamte Langserstreckung der Walze verlaufen.

Aullerdem argumentiert die Beschwerdegegnerin, dass
selbst wenn die Rohrelemente 3 allein als Langsrippen Im
Sinne des Streitpatents betrachtet wirden, die
Federelemente gemdll D1 die Bedingungen des Merkmals D
nicht erfullten. Auf Seite 7 im ersten und im dritten
Absatz sei namlich angegeben, dass der Federweg gleich
der Durchbiegungsdifferenz ist und nicht groBer. Dieser
Argumentation kann aber auch nicht gefolgt werden, da
sich diese Textstellen auf die Figuren 4 und 5 beziehen,
die eine schematische Darstellung der Durchbiegung der
Walze unter zwei spezifischen Streckenbelastungen
darstellen. Bei einer gegebenen Streckenbelastung kann
jedoch der augenblickliche Federweg immer nur gleich der
Durchbiegung des Kerns sei, denn der Weg, um den sich
die Feder verkirzt, ist lediglich eine Reaktion auf die
jeweilige durch die Streckenlast hervorgerufene
Durchbiegung. Folglich kdnnen diese Textpassagen nicht
dafur benutzt werden, um eine besondere Beziehung

zwischen Federweg und Durchbiegung zu beschreiben.

Selbst wenn Merkmal D so interpretiert wirde, dass der
maximale Federweg der elastischen Elemente grolRer als
jede mogliche Durchbiegung des Walzkerns sein solle,
ware dieses Merkmal in D1 offenbart, denn auf Seite 4,
im dritten vollstandigen Absatz ist angegeben, dass bei
jeder beliebigen Durchbiegung des Walzkern der
Walzmantel im Bereich einer Streckenlast im Walzspalt
eine Gerade bildet. Dies ist aber nur dann moéglich, wenn

der Federweg grofRer, als die Kerndurchbiegung ist, da
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sonst der Mantel im Kontaktbereich keine Gerade bilden
konnte.

Folglich fuhrt die Anwendung einer Durchbiegungs-
ausgleichvorrichtung gemdR D1 in einer Mahlwalze gemaf
D11 in naheliegender Weise zu einer Mahlwalze mit allen
Merkmalen des Anspruchs 1, mit der Ausnahme, dass die

Langsrippen nicht aus einem Elastomer bestehen.

Im Gebiet der Walzen ist es jedoch allgemein bekannt,
zum Ausgleich der Drucklast, Elastomere als elastische
Elemente zwischen Walzkern und Mantel zu benutzen (siehe
z.Bsp. D2 Spalte 1, Zeilen 35, 36). Deswegen ist es flr
den Fachmann naheliegend, alternativ zu den elastischen
Rohrsticken gemdl D1 ein Elastomer gemall D2 als
elastisches Element einzusetzen, und somit in
naheliegender Weise zum vollstdndigen Gegenstand des

Anspruchs 1 zu gelangen.

Da beil der erfindungsgemalen Mahlwalze keine Erhitzung
des Mantels notwendig ist, bildet die Tatsache, dass die
elastomeren Federelemente nicht zum Transport des in D1
genannten Heizmediums geeignet sind, kein Hindernis
gegen den Einsatz der elastomeren Federelemente in der
Mahlwalze mit Durchbiegungsausgleich.

Unter Beriucksichtigung der vorangehenden Ausfihrungen
beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf eilner
erfinderischen Tatigkeit.

3. Hilfsantrag

Auf Seite 3 der urspriunglich eingereichten Anmeldung
(WO-A-95/33932) wird im zweiten vollstandigen Absatz

C3206.D



- 10 - T 0162708

angegeben, woraus die elastischen Elemente bestehen
konnen, namlich entweder aus "einzelnen ...
Federelementen', zu denen nicht weiter spezifiziert wird,
ob sie durchgehend sind oder nicht, oder aus einer
"durchgehenden oder unterbrochen elastischen
Zwischenschicht”. Auf einzelne durchgehende elastische
Federelemente wird in diesem Absatz nicht eingegangen.

Der dritte Absatz auf Seite 5 offenbart Federelemente,
die rippenartig angeordnet sind. Dabei konnen diese
Federelemente vorzugsweise, d.h. beispielsweise in Form
von unterbrochenen Langsrippen ausgebildet sein. Es wird
hier jedoch weder explizit noch implizit offenbart, dass
Langsrippen in Form einer durchgehenden elastischen

Schicht ausgebildet werden kénnen.

Deswegen findet das zusatzlich in Anspruch 1 eingefugte
Merkmal , wonach die Langsrippen in Form einer
durchgehenden elastischen Schicht angeordnet sind in den
ursprunglich eingereichten Unterlagen keine Basis, so
dass der Hilfsantrag nicht den Erfordernissen des
Artikels 123 (2) EPU geniigt.

C3206.D
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
V. Commare T. Kriner
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