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Sachverhalt und Antrage

I. Das europaische Patent Nr. 1 436 103 wurde mit der am
29. November 2007 zur Post gegebenen Entscheidung von
der Einspruchsabteilung widerrufen.

Anspruch 1 des Patents lautet:

"Verfahren zur Aufarbeitung von Walzen eines
Warmwalzgerustes fur Aluminiumwerkstoffe fur die
Herstellung von Walzwerkserzeugnissen, beir welchem die
Walze nach oder wahrend der Benutzung durch Bearbeitung
der Walzenoberflache aufgearbeitet wird,

dadurch gekennzeichnet, dass die Walzenoberflache mit
Hilfe eines Flussigkeitsstrahls bearbeitet wird und der
FlUssigkeitsdruck bei Erzeugung des Flussigkeitsstrahls
auf etwa 50 bis 250 MPa, vorzugsweise 70 bis 150 MPa,

eingestellt wird."

. Zur Begrundung fuhrte die Einspruchsabteilung an, dass
der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf erfinderischer
Tatigkeit beruhe (Artikel 56 EPU). Die objektive Aufgabe,
ein Verfahren zur einfachen, schnellen und
kostenginstigen Aufarbeitung der Walzen bereitzustellen
sei durch die Lehre der
Dla DE-A-198 48 174 in Verbindung mit
D2 JP-A-6106213 oder in Verbindung mit
D4 JP-A-61147901
bereits geldst. Dem Fachmann sei es ohne weiteres
gelaufig, die aus D2 oder D4 bekannten hohe Dricke auch

zur Reinigung der Arbeitswalzen einzusetzen.

I1l1. Gegen diese Entscheidung hat sich die Beschwerdefihrerin
(Patentinhaberin) am 29. Januar 2008 beschwert und die
Beschwerdegebuhr bezahlt. Mit der am 8. April 2008
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eingegangenen Beschwerdebegrindung hat sie thren Antrag
auf Aufrechterhaltung des Patents weiterverfolgt. In der
Beschwerdebegrindung hat die Beschwerdefihrerin die
Zulassigkeit des Einspruchs In Frage gestellt und
dargelegt, warum der vorliegende Anspruch 1 erfinderisch
sei. Insbesondere erachtete sie es als nicht naheliegend,
aus der Kombination der Offenbarung der D1 mit D2 oder

D4 zum beanspruchten Verfahren zu gelangen, da keines

der Dokumente sich auf Aluminium-Warmwalzen bezdge.

Die Beschwerdekammer hat in ihrer Mitteilung vom

17. November 2008 darauf hingewiesen, dass sie den
Einspruch als zulassig erachten wirde und dass die
Entscheidung der Einspruchsabteilung sachgerecht zu sein

scheine.

Am 30. Marz 2009 fand eine mundliche Verhandlung statt,
in der die Beschwerdefiuhrerin beantragte, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und den Einspruch
als unzulassig zurickzuweisen, hilfsweise das Patent wie
erteilt oder iIn geandertem Umfang gemall des am

27. Februar 2009 eingereichten Hilfsantrags 1
aufrechtzuerhalten. Die Beschwerdefuhrerin beantragte
ferner die Zulassung der beiden eidesstattlichen
Erklarungen, eingereicht mit Schreiben vom 27. Februar
2009.

Wahrend der mundlichen Verhandlung wurden die
Entgegenhaltungen Dla, D2, D4 und

D3 US-A-5 460 023,

sowie die beiden eidesstattlichen Erklarungen der Herren

Onderka und Dr. Knejnsberg bezuglich der Frage der
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erfinderischen Tatigkeit des beanspruchten Gegenstands
diskutiert. Die Beschwerdegegnerin beantragte die

Beschwerde zurickzuweisen.

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich von
Anspruch 1 des Hauptantrags, indem in den
kennzeichnenden Teil das Merkmal aufgenommen wurde, dass

"die Walzenoberflache vollflachig verchromt ist™.

Die Argumente der Beschwerdefihrerin zur Stitzung ihrer
Antrage lassen sich im wesentlichen wie folgt

zusammenfassen:

Der Eilnspruch seil nicht zulassig. Die Einspruchsschrift
stitze sich bezuglich der Einspruchsgrinde auf D1. Da D1
jedoch nicht zum Stand der Technik gehére, seien die
diesbezuglichen Einspruchsgrinde hinfallig. Es kénne vom
Patentinhaber nicht verlangt werden, samtliche Dokumente
einer Patentfamilie daraufhin zu prufen, ob darunter
vorveroffentlichte Familienmitglieder vorhanden seien.
Die Einsprechende habe sich bewusst auf ein derartiges
nach-veroffentlichtes Dokument bezogen, obwohl i1hr die
vorveroffentlichte Dla bekannt war. Daher seien die
Einspruchsgriunde nicht innerhalb der Einspruchsfrist

ausreichend substantiiert worden.

Dla stelle zudem nicht den nachstliegenden Stand der
Technik dar. Dla behandle nicht die Reinigung von
Warmwalzen eines Warmwalzgeristes sondern offenbare
lediglich die Reinigung von Walzen eines Walzwerks
generell und von Dressier- bzw. Streckwalzen im

besonderen.
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D3 offenbare den nachstliegenden Stand der Technik.
Dieses Dokument offenbare die Reinigung von Warmwalzen
eines Warmwalzgerists fur das Warmwalzen von
Aluminiumbarren (Sp. 1, z. 13 - 20). D3 offenbare ferner
fur die Reinigung von Warmwalzen die Anwendung von
Wasser mit einem Druck von 7 bis 28 MPa. Sofern die
dementsprechende Reinigungswirkung ungenugend sei, werde
in D3 vorgeschlagen, zusatzlich abrasive Substanzen zu

verwenden.

Der Fachmann wirde ausgehend von D3 und der Aufgabe,
Verunreinigungen von Warmwalzen zu entfernen, weder die
Offenbarung der D2 noch die der D4 in Betracht ziehen.
D2 und D4 betrafen Kaltwalzwerke. Daher beruhe der
Gegenstand des Patentanspruchs 1 auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags sei
weilter eingeschrankt. Eine vollflachige Verchromung der
Oberflache der Walze bewirke eine hohere Harte und
dadurch eine langere Haltbarkeit der Walze. Aus dem
Stand der Technik gehe es nicht hervor, verchromte
Walzenoberflachen mit derartig hohen Dricken zu
beaufschlagen. Der Fachmann wirde keine derartig hohen
Wasserstrahldricke verwenden, um eine Beschadigung der
Chrombeschichtung zu vermeiden. Er konnte nicht davon
ausgehen, dass dies nicht der Fall sein wirde.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin konnen wie folgt

zusammengefasst werden:

Der Einspruch seil zuléssig. Dla wurde bereits beir der
Recherche zum Stand der Technik als Y-Dokument zitiert,
und in Absatz [0001] der Beschreibung des Patents als
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relevant fur den Oberbegriff des Anspruchs 1 dargestellt.
Dla war daher dem Patentinhaber bestens bekannt. Die
Familienmitglieder von Dla wurden im Recherchenbericht
aufgelistet, darunter auch D1.

Die Erfordernisse der Regel 76(2) EPU seien jedenfalls
erfullt. In der Beschwerdebegrindung seien weitere
Dokumente (D2 bis D6) zur Substantiierung der

vorgebrachten Tatsachen genannt worden.

Dla offenbare ein Verfahren gemall dem Oberbegriff des
Anspruchs 1, was auch durch die Beschreibungseinleitung
(Absatz [0001]) bestéatigt werde. Eine Anwendung des
Verfahrens der Dla auf Warmwalzen sei keinesfalls

ausgeschlossen.

Es seil jedoch ebenso moglich, D3 als nachstliegenden
Stand der Technik zu betrachten. D3 betreffe Warmwalzen,
die gereinigt werden sollen. Der diesbezuglich
angegebene Wasserdruck von 7 - 28 MPa sei fur eine
partielle Reinigung der Walzen vorgesehen. Die Aufgabe
sei davon ausgehend, nicht nur eine partielle Reinigung,
sondern eine moglichst vollstandige Reinigung der
Walzenoberflache durchzufiuhren. Dazu sei es fur den
Fachmann naheliegend, den Flissigkeitsdruck zu erhoéhen.
RoutinemdflRige Versuche wirden zu dem erfindungsgemalen
Bereich von 50 MPa bis 250 MPa fuhren. Da bereits D2 und
D4 auf die Verwendung hoherer Dricke fur die
Walzenreinigung hinwiesen, seien derartige Tests fiur den

Fachmann ohne erfinderische Tatigkeit durchzufihren.

Bezuglich des Gegenstands des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags sei zugrunde zu legen, dass

Chrombeschichtungen im Stand der Technik bekannt waren.
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Ebenso wusste der Fachmann, dass derartige
Beschichtungen die Harte der Oberflachen und die
Bestandigkeit der Walzen erhohen wirden. Die Verwendung
derartiger Walzen im beanspruchten Verfahren sei daher
naheliegend gewesen.

Entscheidungsgrinde

1. Zulassigkeit des Einspruchs

1.1 GemaR Regel 76(2)c) EPU muss die Einspruchsschrift eine
Erklarung dariuber enthalten, in welchem Umfang gegen das
europaische Patent Einspruch eingelegt und auf welche
Einspruchsgrinde der Einspruch gestitzt wird, sowie die
Angabe der zur Begrindung vorgebrachten Tatsachen und

Beweismittel.

1.2 Das letztere Erfordernis - betreffend die Angabe der zur
Begrindung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel -

wurde vom Beschwerdefiuhrer als nicht erfillt betrachtet.

1.3 Die zur Begrindung eines Einspruchs vorgebrachten
Tatsachen missen so ausreichend angegeben sein, dass das
EPA und der Patentinhaber das Vorbringen ohne weitere
Ermittlungen verstehen konnen (T 2/89, ABI. 1991, 51).
Dies ist im vorliegenden Fall gegeben, obwohl die
Einspruchsschrift eine Begrundung in der Sache enthalt,
die im wesentlichen auf das nach-veroffentlichte
Dokument D1 gestitzt ist.

1.4 D1 wurde im Recherchenbericht als Familienmitglied der
Dla aufgefiuhrt. Ferner verweist D1 auf dem Titelblatt
auf die zugrunde liegende Prioritat der Dla. Dla wurde

Co774.D
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Im Streitpatent als Stand der Technik im Absatz [0001]
gewurdigt. Es war daher sowohl fur den Patentinhaber als
auch fur die Einspruchsabteilung ohne unzumutbaren
Aufwand sofort nachvollziehbar, dass Dla das
vorveroffentlichte Dokument der D1 darstellte. Auch
unter Beriucksichtigung der Tatsache, dass die
Beschreibung der D1 und der Dla nicht hundertprozentig
deckungsgleich sind, und die Figur 1 der Dla nur einen
Teil der Figur 1 der D1 darstellt, handelt es sich doch
bei dieser Darstellung genau um die Reinigung der Walzen,
welche in Bezug auf das Streitpatent relevant ist. Es
war daher weder Interpretationsaufwand noétig, um die
Relevanz der Dla zu erkennen, noch eine Recherche
beziuglich der Familienmitglieder. Sowohl der
Patentinhaber als auch die Einspruchsabteilung waren in
der Lage, den Sachverhalt, der den Einspruch stitzen

sollte, zu erkennen und auch zu beurteilen.

1.5 Da im vorliegenden Fall in der Einspruchsschrift auch
weitere Dokumente (D2 bis D7) als Beleg fur das Fehlen
erfinderischer Tatigkeit genannt wurden, sind darin
Dokumente zur Begrindung des Einspruchsgrundes der
erfinderischen Tatigkeit genannt, worauf der Einspruch
gestutzt wurde, und die Erfordernisse der Regel 76 EPU
sind erfullt.

1.6 Auch 1n T 185/88 (ABI. 1990, 451) wurde entschieden,
dass eine formgerechte Einspruchsbegrindung vorliegt,
wenn die einzige als Beleg fur das Fehlen erfinderischer
Tatigkeit zitierte Entgegenhaltung zwar nach dem
Anmeldetag bzw. Prioritatstag vertoffentlicht worden ist,
jedoch einen Hinweis auf die vor dem Anmeldetag bzw.
Prioritatstag bekannt gewordene Veroffentlichung

Co774.D
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('Offenlegungsschrift'™) enthalt. Auch in Ubereinstimmung
mit dieser Entscheidung ist der Einspruch zulassig.

Hauptantrag

D3 offenbart ein Verfahren zur Reinigung von Warmwalzen
eines Warmwalzgeristes fur Aluminiumbarren (Sp. 1, Z. 13
- 20). Dieses Verfahren betrifft die partielle
Entfernung der Oberfldchenverunreinigungen der Walze
(Sp-. 3, Z. 18 - 20). Die Reinigung wird mittels Wasser
bei einem Druck von 7 bis 28 MPa, vorzugsweise 14 MPa
(Sp-. 4, Z. 2 - 4) durchgefuhrt. D3 offenbart daher den
Oberbegriff des Anspruchs 1 und stellt einen geeigneten

nachstliegenden Stand der Technik dar.

Die zu losende technische Aufgabe ist es, die Standzeit
der Walzen zu verlangern (Absatz [0003 - 0010]). Diese
Aufgabe wird geldst durch eine moglichst vollstandige
Reinigung der Oberflache der Walze. Diese moglichst
vollstandige Reinigung (Entfernung des "Walzhemds'™) wird
mittels des Verfahrensschritts, welcher die Anwendung
des im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 genannten
Druckbereichs umfasst, durchgefihrt.

Auf der Suche nach einer LOsung erhalt der Fachmann
zunéchst in D3 den Hinweis, dem Wasser abrasive
Substanzen zuzufiugen. Da - wie in Absatz [0009] der
Streitpatentschrift erortert - die Bearbeitung der
Walzen mit mechanisch abrasiven Verfahren zu einer
relativ schnellen Abnutzung der kostspieligen Walzen
fuhrt, wirde dadurch die Standzeit der Walzen verkirzt
werden. Obwohl diese Moglichkeit auch in der
Streitpatentschrift genannt ist (siehe Absatz [0020]),
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konnte ein derartiges Verfahren daher keine
befriedigende Losung der gestellten Aufgabe darstellen.

Beir der Suche nach einer Losung, die die urspriungliche
Oberflachenstruktur der Walze ohne Beschadigung
moglichst vollstandig wiederherstellt, wirde der
Fachmann sowohl aus D2 als auch aus D4 die Anregung

entnehmen, den Wasserdruck zu erhdhen.

Die Meinung des Beschwerdefiuhrers, der Fachmann wirde
weder D2 noch D4 heranziehen, da diese Dokumente keine
Warmwalzen betreffen wirden, kann nicht Uberzeugen. In
Bezug auf die Reinigung der Walzen spielt die
Arbeitstemperatur der Walzen keine entscheidende Rolle,

sondern lediglich der Reinigungseffekt.

Sowohl D2 als auch D4 betreffen die Wiederherstellung
der urspriunglichen Oberflacheneigenschaften der Walzen
und D2 offenbart explizit die Verlangerung der Standzeit
der Walzen als Aufgabe. Als LOosung wird darin auf hohen
Flissigkeitsdruck verwiesen (D2: 100 bis 210 MPa; D4: 50
bis 200 MPa). Daher wirde der Fachmann die
Ubertragbarkeit der darin vorgeschlagenen Druckerhéhung
auf Warmwalzen zumindest Uberprifen. Dazu reicht es aus,
Im Rahmen von Testreihen den Druck sukzessive zu erhdhen
und den am besten geeigneten Druckbereich auszuwahlen.
Wie von der Beschwerdegegnerin bemerkt wurde, zeigen
auch die eidesstattlichen Erklarungen in dieser Hinsicht
lediglich die Ublichen VersuchsmalRnahmen.

Die Auswahl des Bereichs von 50 bis 250 MPa umfasst
einen sehr breiten Druckbereich. Ausgehend von dem in D3
offenbarten Bereich von 14 bis 28 MPa und in Kenntnis

der sehr viel hoheren Druckbereiche, die in D2 oder D4
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genannt sind, sind zumindest Werte, die in diesen
Bereich fallen, naheliegend. Da zudem keine Hinweilse
vorliegen, dass entsprechende Ergebnisse beir einem Druck
von 30 bis 50 MPa oder uber 250 MPa nicht zu erzielen
waren, handelt es sich auch um eine willkirliche Auswahl
des Druckbereichs.

Das einzige Beispiel des erfindungsgemalRen Verfahrens
befindet sich In Absatz [0030/0031]. Danach konnte mit
Hilfe der erfindungsgeméallen Bearbeitung der
Walzenoberflache mittels eines Wasserstrahls mit einem
Druck von etwa 200 MPa die Rauhigkeit der
Walzenoberflache auf 95 % des ursprunglichen Wertes
angehoben werden. Uber die Wirksamkeit anderer
Druckwerte und die dadurch zu erzielende

Oberflachenreinigung liegt keine Offenbarung vor.

Da auch keine weiteren Einzelheiten bezuglich des
Abstandes zwischen Walzenmantel und Sprihdise(n), der
Traversiergeschwindigkeit oder der Anzahl der
Reinigungsdusen bezogen auf die Lange der Walze sowie
der Spritzwinkel offenbart wurden, handelt es sich um
eine willkurliche Auswahl des Druckbereichs, die noch
erganzende Informationen erfordern wirde, um einen
bestimmten Effekt (Grad der Rauhigkeit der
Walzenoberflache, Grad der Reinigungswirkung) zu

erzielen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 weist daher keine
erfinderische Tatigkeit auf (Artikel 56 EPU).
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3. Hilfsantrag

3.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags enthalt zusatzlich zu den
oben diskutierten Merkmalen, das Merkmal, dass "die
Walzenoberflache vollflachig verchromt ist'”. Dieses
Merkmal findet sich iIn der Beschreibung in Absatz [0024].
Es wurden keine formalen Einwé&nde gegen den Gegenstand
des Anspruchs 1 erhoben. Es ist allenfalls nicht
notwendig, auf die formalen Erfordernisse weiter
einzugehen, da jedenfalls keine erfinderische Tatigkeit

durch dieses zusatzliche Merkmal zu begrinden ist.

3.2 Das zugefiugte Merkmal betrifft die Oberflache der Walze
und damit keinen Verfahrensschritt. Eine vollflachige
Verchromung der Oberflache der Walze bewirkt eine hohere
Harte der Walzenoberflache und dadurch bedingt eine
langere Haltbarkeit der Walze. Dies wird in Absatz [0024]
der Streitpatentschrift offenbart und stellt Grundwissen

dar, welches als dem Fachmann bekannt vorauszusetzen ist.

3.3 Die Auffassung der Beschwerdefihrerin war, dass es aus
dem Stand der Technik nicht hervorgehe, verchromte
Walzenoberflachen mit derartig hohen Dricken zu
beaufschlagen. Dies war jedoch nicht die zu klarende
Fragestellung.

3.4 Die zu losende Aufgabe betrifft wie unter Punkt 3.2
bereits ausgefuhrt, ein partielles Reinigungsverfahren

welterzuentwickeln.

3.5 Diese Aufgabe wird - wie oben fiur den Hauptantrag
bereits ausgefihrt - durch den Im kennzeichnenden Teil
definierten Flussigkeitsdruck geldst. Es i1st zur Losung

dieser Aufgabe vollig unerheblich, ob eine Walze mit

Co774.D
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oder ohne Oberflachenveredelung (in diesem Fall mittels
Verchromung) in diesem Verfahren eingesetzt wird. Aus
der Beschreibung des Streitpatents geht jedenfalls nicht
hervor, dass das Verfahren in Abhangigkeit von den
Materialeigenschaften der Walze differenziert ablaufen
sollte. Es wird nur die Erzeugung eines bestimmten
Flussigkeitsdruckes, die ausreichend hoch fur eine
befriedigende Reinigungswirkung gewahlt wird, als

wesentlich fur das Verfahren dargestellt.

3.6 Der Fachmann wirde hohere Flussigkeitsdriucke auch bei
verchromten Walzen einsetzen, da die Verchromung eine
hohere Harte der Oberflache bewirkt und diese Walzen
daher nicht nur widerstandsfahiger gegen mechanische
Beanspruchungen sind, wie dies auch im Streitpatent
(Absatz [0024]) erlautert ist, sondern auch gegen

erhohten Flussigkeitsdruck.

3.7 Das von der Beschwerdefihrerin vorgebrachte Argument
hinsichtlich eines bestehenden Vorurteils bei der
Verwendung von hoéheren Flussigkeitsdricken bei
verchromten Walzen kann nicht Uberzeugen. Auch bei
Gefahr einer Beschadigung der Chromschicht hat der
Fachmann Anlass das bekannte Verfahren mit hdheren
Dricken auszuprobieren, denn fur die konventionelle
Aufarbeitung mit mechanisch abrasiven Verfahren wird die
Chromschicht sowieso entfernt (siehe Absatz [0007] des
Patents).

3.8 Da verchromte Walzen fur derartige Verfahren nach
Aussage der Beschwerdegegnerin im Stand der Technik
ublich waren, ist auch die Verwendung derartiger Walzen
Im beanspruchten Verfahren naheliegend. Eine

erfinderische Tatigkeit kann im bestimmungsgemalen

Co774.D
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Einsatz dieser Walzen nicht erkannt werden. Folglich
beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf eilner
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU).

Entscheitdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

M. Patin P. Alting van Geusau
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