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Mit der am 22. Februar 2011 zur Post gegebenen
Entscheidung hat die Einspruchsabteilung den Einspruch
gegen das Europaische Patent Nr. 1 593 864

zurickgewiesen.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefiithrerin
(Einsprechende) am 26. April 2011, unter gleichzeitiger
Bezahlung der Beschwerdegebiihr, Beschwerde eingelegt.
Die Beschwerdebegriindung wurde am 22. Juni 2011

eingereicht.

Am 24. Januar 2013 fand eine miindliche Verhandlung vor
der Beschwerdekammer statt, bei der die
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) wie mit Schreiben

vom 30. November 2012 angekiindigt nicht vertreten war.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin hatte im schriftlichen Verfahren
beantragt, die Beschwerde zurilickzuweisen, oder
hilfsweise das Streitpatent mit der MaRgabe aufrecht zu
erhalten, dass der erteilte Anspruch 1 durch den
Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 1 oder gemall Hilfsantrag 2,
beide vom 13. Juli 2009, ersetzt wird.

Anspruch 1 wie erteilt lautet wie folgt:

"Biegeausgleichswalze (10) mit einem umlaufenden
Walzenmantel (12), einem den Walzenmantel (12) axial
durchsetzenden drehfesten Joch (14) und wenigstens einer

zwischen dem Joch (14) und dem Walzenmantel (12)



VI.
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angeordneten Stitzquelle (16), die zumindest teilweise
mit einem Elektrorheologischen Fluid (ERF) und/oder
Ferrofluid betrieben ist, dessen Viskositat ilber ein
elektrisches bzw. magnetisches Feld variierbar ist,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Stitzquelle (16) in einem Zweikreissystem
betrieben ist, in dem das Elektrorheologische Fluid (ERF)
bzw. Ferrofluid nur der Druckregelung dient und die
Schmierung der Stitzquelle (16) mit herkémmlichem O1
erfolgt.”

In der Beschwerdebegrindung wurden folgende

Entgegenhaltungen erwahnt:

Dl: FI -B- 79571 (sowie englische Ubersetzung DI1A); und
D2: EP -A- 1 281 879.

Wahrend der miindlichen Verhandlung wurde auBerdem

folgende Entgegenhaltung genannt:

D3: WO -A- 98/17862.

Die Argumente der Beschwerdefithrerin lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

Einfiihrung der D3 in das Beschwerdeverfahren

D3 sei schon im Einspruchsverfahren zitiert worden, als
ein Einwand mangelnder erfinderischer Tatigkeit
angesichts der Kombination von D1 und D3 erhoben wurde.
Da in der Beschwerdebegriindung auf Seite 2, dritter
Absatz darauf hingewiesen wurde, dass auch die vor der

ersten Instanz vorgebrachten Argumente die erfinderische
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Tatigkeit des patentierten Gegenstands in Frage stellten,

seili D3 auch im Beschwerdeverfahren zu berlicksichtigen.

Erfinderische Tadtigkeit

D1 offenbare eine Biegeausgleichswalze mit allen
Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1. Ausgehend
davon konne die der beanspruchten Erfindung zugrunde
liegende Aufgabe darin gesehen werden, den Verbrauch des

teuren Elektrorheologischen Fluids (ERF) zu reduzieren.

Angesichts dieser Aufgabe und der Lehre der D2 wiirde der
Fachmann ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des
Anspruchs 1 gelangen. D2 offenbare nadmlich eine
Biegeausgleichswalze mit einer Stilitzquelle, die, wie
Uiblich, mit einem Zweikreissystem betrieben werde. Die
Regelung der Stitzquelle erfolge unabhdngig von der
Schmierung. Deshalb es sei naheliegend, das teure ERF
nur dort anzuwenden, wo es wirklich bendtigt werde,

namlich zur Druckregelung der Stitzquelle.

Es sei zwar richtig, dass die Stiitzquelle gemaRl D2 nicht
mit ERF betrieben werden kdénne, denn dazu sei ein
Kreislauf mit flieRenden Fluid notwendig. Dies stelle
jedoch kein Hindernis fiir den Fachmann dar, denn in D1
werde ausfihrlich erklart, wie die Druckregelung einer
Stitzquelle mittels eines ERF erfolgen kénne. Folglich
beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

VII. Die schriftlich vorgebrachte Argumente der

Beschwerdegegnerin, die fiir die Entscheidung eine Rolle

spielen, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

C9142.D
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Ausgehend von D1 sei die zu ldsende Aufgabe darin zu
sehen, eine Biegeausgleichswalze zu schaffen, bei der
trotz des Einsatzes eines ERF die Betriebskosten

mbéglichst gering gehalten werden konnen.

Fir den Fachmann bestehe keinerlei Veranlassung, D2 bei
der Suche nach einer Losung dieser Aufgabe heranzuziehen.
Zudem erfolge gemaB D2 die Versorgung des Druckraums der
Stitzquelle nicht iUber einen Kreislauf mit flieBendem
Fluid, sondern ausschlieBlich {iber den Druckkanal 20.
Die Druckregelung der Stitzgquelle gemal D2 kdnne daher
nicht mit ERF erfolgen, wie es in Anspruch 1
vorausgesetzt werde. Somit beruhe der Gegenstand des

Anspruchs 1 sehr wohl auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Entscheidungsgrinde

C9142.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Einfiihrung der D3 in das Beschwerdeverfahren

D3 wurde im schriftlichen Verfahren nicht erwdhnt. Es
ist zwar richtig, dass im dritten Absatz auf Seite 2 der
Beschwerdebegriindung allgemein auf die Argumente in der
Einspruchsschrift und im Schreiben vom 28. Oktober 2010
hingewiesen wird. Jedoch wird nicht prazisiert, welche
der vor der ersten Instanz vorgebrachten Argumente als
Teil der Beschwerdebegriindung anzusehen sind und welche
Entgegenhaltungen zu beriicksichtigen sind. Somit wurden
D3 und der darauf basierende Einwand mangelnder
erfinderischer Tatigkeit in Beschwerdeverfahren erst
wadhrend der miindlichen Verhandlung vorgebracht. Es steht

deshalb gemal Artikel 13(1l) der Verfahrensordnung der
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Beschwerdekammern (VOBK) (siehe ABl1. EPA 2007, 536) im
Ermessen der Kammer sie zuzulassen und zu

beriicksichtigen oder nicht.

Die Bericksichtigung der D3 hatte die bei der miindlichen
Verhandlung abwesende Beschwerdegegnerin lberrascht,
zumal aus den Bescheid der Beschwerdekammer vom

24 . Oktober 2001 klar hervorgeht, dass die einzigen zu
beriicksichtigenden Entgegenhaltungen D1 und D2 sind. Um
D3 und den darauf basierenden Einwand zu beriicksichtigen
ware daher eine Verlegung der miindlichen Verhandlung
notwendig gewesen. Folglich wurden gemal Artikel 13(3)
VOBK D3 und der darauf basierende Einwand nicht in das

Beschwerdeverfahren eingefiihrt.

Erfinderische Tatigkeit

D1 offenbart eine Biegeausgleichswalze (10) mit einem
umlaufenden Walzenmantel (12), einem den Walzenmantel
axial durchsetzenden drehfesten Joch (11) und wenigstens
einer zwischen dem Joch und dem Walzenmantel

angeordneten Stitzquelle (16), die zumindest teilweise
mit einem Elektrorheologischen Fluid (ERF) betrieben ist,
dessen Viskositat ilber ein elektrisches Feld variierbar

ist (siehe DI1A, Seite 8, Zeilen 15-27)

Ausgehend von D1 ist die der beanspruchten Erfindung
zugrunde liegende Aufgabe darin zu sehen, den Verbrauch
des teuren ERF zu reduzieren (siehe Absatze [0018] und
[0020] des Streitpatents). Diese Aufgabe wird dadurch
geldst, dass die Stiitzquelle in einem Zweikreissystem
betrieben ist, in dem das Elektrorheologische Fluid (ERF)
nur der Druckregelung dient und wobei die Schmierung der

Stiitzquelle mit herkémmlichem Ol erfolgt.
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D2 beschaftigt sich weder mit der Reduzierung des
Verbrauchs von ERF noch von einem anderen Fluid. Es ist
zwar richtig, dass in der dort gezeigten Biege-
ausgleichswalze die Schmierung und die Druckregelung der
Stitzquelle unabhangig voneinander sind. Allerdings
erfolgen sie mit demselben Fluid, dessen Verbrauch daher
nicht verringert wird. Deshalb hatte der Fachmann keinen
Anlass die Lehre der D2 zur LO6sung der oben genannten

Aufgabe iberhaupt in Betracht zu ziehen.

Darliber hinaus wirde der Fachmann, auch wenn er die
Lehre der D2 in Betracht gezogen hatte, nicht zu einer
Biegeausgleichswalze nach Anspruch 1 gelangen. Die
Druckregelung der in D2 gezeigten Stitzquelle kann
namlich, wie es die Beschwerdefiihrerin selbst
zugestanden hat, nicht mit ERF betrieben werden, weil
dazu eine Zirkulation notwendig ist. D2 zeigt jedoch
lediglich einen Fluidkreislauf fir die Zufihrung des Ols
zu den Hydrostatiktaschen 22, wadhrend dem Druckraum 18
lediglich iber die Leitung 20 01 zugefihrt wird. Daher
wlirde eine Kombination der Lehren der D1 und D2 alleine
nicht zum Gegenstand des erteilten Anspruch 1 fihren,
well keine dieser Entgegenhaltungen ein Zweikreissystem

offenbart, wie es der erteilte Anspruch 1 voraussetzt.

Folglich beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal dem

Hauptantrag auf einer erfinderischen Tatigkeit.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

V. Commare T. Kriner
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