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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Das europadische Patent Nr. 2 006 037 (im Folgenden:
Patent) betrifft die Texturierung von metallischen
Flachprodukten, insbesondere Feinblechen, durch
Dressierwalzung und die Texturierung von Dressierwalzen
selbst, insbesondere durch Funkenerosion (Electro

Discharge Texturing, kurz "EDT").

Gegen das Patent im gesamten Umfang wurden vier
Einspriche eingelegt. Als Einspruchsgriinde wurden
unzureichende Offenbarung, unzuldssige Anderung vor der
Erteilung sowie mangelnde Neuheit und mangelnde
erfinderische Tatigkeit im Hinblick auf verschiedene
Druckschriften sowie auf vier angeblich vorbenutzte
Stahlflachprodukte vorgebracht. Bei letzteren handelt
es sich um

- ein mit einer Pretex-Walze texturiertes
Kaltfeinblech der Fa. Salzgitter Flachstahl GmbH,
welches an die Fa. Ets. Robert et Cie S.A.S.
geliefert worden sei (Dokumente D3, D4);

- ein mit einer Topocrom-Walze texturiertes
Kaltfeinblech der Fa. Salzgitter Flachstahl GmbH,
welches an die Fa. Stahlo Stahlhandels GmbH & Co.
KG geliefert worden sei (D5, D6);

- feuerverzinkte Feinbleche der Fa. Arcelor, die von
Kunden erhalten bzw. im RFCS-Projekt "Carsteel"
verwendet worden seien;

- ein mit einer Pretex-Walze texturiertes
Kaltfeinblech der Fa. Salzgitter Flachstahl GmbH,
das in der Karosserie eines Fahrzeuges Mercedes-

Benz C 200 Kombi eingesetzt worden sei (D16, D17).

Die Einspruchsabteilung hat entschieden, das Patent

wegen unzureichender Offenbarung zu widerrufen.



Iv.

VI.

VIT.
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Die zweli Patentinhaberinnen (im Folgenden:
Beschwerdefiihrerinnen) haben Beschwerde gegen diese

Entscheidung eingelegt.

In der als Anlage zur Ladung zur mindlichen Verhandlung
beigefligten Mitteilung gemaB Artikel 15 (1) der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) teilte
die Kammer ihre vorlaufige Einschatzung der Beschwerde

mit.

Die mindliche Verhandlung fand am 18. Oktober 2016 in
Anwesenheit der Beschwerdefiihrerinnen und der
Einsprechenden 1, 3 und 4 (im Folgenden:
Beschwerdegegnerinnen 1, 3 und 4) statt. Die
Einsprechende 2 (im Folgenden: Beschwerdegegnerin 2)
war wie angekiindigt nicht erschienen. Auf die
Niederschrift der miindlichen Verhandlung wird Bezug

genommen.

Antrage

Die Beschwerdefiihrerinnen beantragten, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der
Grundlage der Anspriiche gemal mit der
Beschwerdebegriindung eingereichtem Hauptantrag,
hilfsweise aufgrund einer der mit Schreiben wvom

15. September 2016 eingereichten Hilfsantrdge I bis IV,

in geandertem Umfang aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerinnen 1, 3 und 4 beantragten die

Zurlickweisung der Beschwerde.

Die Beschwerdegegnerin 2 hat im Beschwerdeverfahren
keine Antrédge gestellt und keine Erwiderung auf die

Beschwerdebegriindung eingereicht.
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Anspruchssatze

a) Hauptantrag

Der unabhangige Sachanspruch 1 lautet folgendermalen
(die Anderungen am erteilten Anspruch 1 sind wie folgt
kenntlich gemacht: gestrichene Passagen erscheinen im
Text als durchgestrichen und neue Passagen erscheinen
im Fettdruck) :

"1, Flachprodukt aus einem Metallwerkstoff,
insbesondere einem Stahlwerkstoff, mit einer
stochastischen oder quasi-stochastischen
Oberflidchenstruktur, wobei fiir desserr die Oberflédche
des Flachprodukts auf einer mindestens 0,8 x 0,8 mm?
groRen Grundfldche nach einer Bereinigung einer
mbéglichen Schieflage in ihrer Topographie, einer
Ausfilterung von Hochfrequenzanteilen mittels
GauB'schem Tiefpassfilters (Ag = 10 pm) und einer
Ermittlung der Haufigkeitsverteilung der HbOhenwerte mit
einer Klassenbreite von 0,1 um gilt:

a) Die Haufigkeitsverteilung der Hohenwerte weist zwei
ausgepragte Maxima auf, die fir entsprechend
ausgepragte Berg- und Tal-Niveaus der Oberfléache
stehen.

b) Beil Betrachtung allein derjenigen
Topografiebereiche, die eine Neigung von maximal 5°
gegenlber der waagerecht ausgerichteten Grundflache
aufweisen, zerfallt die Haufigkeitsverteilung der
Hohenwerte in mindestens zwei lokale Hauptmaxima.
Die lokalen Hauptmaxima sind fur die Berge mit
einer Standardabweichung (Breite) 2 o < 2 um und
fir die Taler mit einer Standardabweichung von
2 0 £ 1 um ndherungsweise normal verteilt.

c) Die Haufigkeit der Berge ist groRer als die

Haufigkeit der Taler.
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d) Das die Berge reprasentierende obere Hauptmaximum
ist gleichzeitig auch ein absolutes Maximum.

e) Der Abstand zwischen den Hauptmaxima der
Haufigkeitsverteilung der Hohenwerte betragt 1 um
bis 5 um.

f) In einer Ebene, die genau mittig zwischen Berg- und
Tal-Niveau liegt, betragt die halbe Breite der
Taler bzw. Berge hochstens 40 um bzw. 100 pum, wobei
mindestens 99,99 % der Topografie-Messpunkte einen
minimalen Abstand zum Rand der Taler bzw. Berge

besitzen, der diese Bedingung erfullt."

Der unabhangige Anspruch 5 lautet folgendermalen:

"5, Verwendung eines gemal einem der Ansprlche 1
bis 4 ausgebildeten Flachprodukts fir die Herstellung
von Bauteilen, die mit einer Lackschicht beschichtet

werden."

Der unabhangige Sachanspruch 6 lautet folgendermalBen:

"6. Walze zur Herstellung von gemdB einem der
Anspriche 1 bis 4 ausgebildeten Flachprodukten, mit
einer stochastischen oder quasi-stochastischen
Oberfladchenstruktur, die mittels Electro Discharge
Texturing ("EDT") mit anschlieBendem Feinschleifprozess
erzeugt worden ist, wobei flir die Walzenoberflache der
Walze auf einer mindestens 0,8 x 0,8 mm’ groBen
Grundflache nach einer Bereinigung einer méglichen
Schieflage in ihrer Topographie, einer Ausfilterung von
Hochfrequenzanteilen mittels Gaul'schem Tiefpassfilters
(Ag = 10 pm) und einer Ermittlung der
Haufigkeitsverteilung der HOhenwerte mit einer
Klassenbreite von 0,1 um gilt:

a) Die Haufigkeitsverteilung der HOhenwerte weist zwei

ausgepragte Maxima auf, die fliir entsprechend
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ausgepragte Berg- und Tal-Niveaus der Oberflédche
stehen.

Bei Betrachtung allein derjenigen
Topografiebereiche, die eine Neigung von maximal 5°
gegeniiber der Senkrechten waagerecht ausgerichteten
Grundfldche aufweisen, zerfallt die
Haufigkeitsverteilung der HOhenwerte in mindestens
zwel lokale Hauptmaxima. Die lokalen Hauptmaxima
sind flir die Tadler mit einer Standardabweichung
(Breite) von 2 ¢ £ 10 um und fir die Berge mit
einer Standardabweichung von 2 ¢ £ 1 um
naherungsweise normal verteilt.

Die Haufigkeit der Taler ist auf der
Walzenoberfldche groRer als die Haufigkeit der
Berge.

Der Abstand zwischen dem ausgepragten Berg-Niveau
und den Tal-Niveaus der Walzenoberflache ist grober
als der Abstand zwischen Berg- und Tal-Niveau auf
der erzeugten Flachproduktoberflache.

In einer Ebene, die genau mittig zwischen Berg- und
Tal-Niveau liegt, betragt die halbe Breite der
Taler bzw. Berge hochstens 100 um, wobei mindestens
99,99 &% der Topografie-Messpunkte einen minimalen
Abstand zum Rand der Ta&ler bzw. Berge besitzen, der

diese Bedingung erftllt."

Der unabhangige Verfahrensanspruch 7 lautet

folgendermaBen:

"7.

Verfahren zur Herstellung eines gemdB einem der

Anspriiche 1 bis 4 ausgebildeten Flachprodukts, bei dem

ein aus einem Metallwerkstoff bestehendes
Flachprodukt zur Verfligung gestellt wird, bei dem
zumindest die mit der gemal Anspruch 1 beschaffenen

Oberflachentopographie zu versehende Oberfléache
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eine arithmetrische [sic] Mittenrauheit von max.
1,5 um aufweist, und

- das zur Verfiigung gestellte Flachprodukt einer
Dressierwalzung unterzogen wird, bei der eine gemal
Anspruch 5 6 beschaffene Walze auf die mit der
Oberflachentopographie gemal Anspruch 1 zu
versehende der Oberflache wirkt, so dass ein
Flachprodukt mit einer gemaB Anspruch 1

beschaffenen Oberfladche erhalten wird."

b) Hilfsantrag I

Anspruch 6 unterscheidet sich von Anspruch 6 geméal
Hauptantrag dadurch, dass die Worte "oder quasi-
stochastischen" gestrichen worden sind, so dass die
beanspruchte Walze auf eine Walze "mit einer
stochastischen Oberflachenstruktur" beschrankt ist. Die
weiteren Anspriche bleiben gegeniiber dem Hauptantrag

unverandert.

c) Hilfsantrag II

Anspruch 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 geméal
Hauptantrag bzw. Hilfsantrag I dadurch, dass die Worte
"oder quasi-stochastisch" gestrichen worden sind, so
dass das beanspruchte Flachprodukt auf ein Flachprodukt
"mit einer stochastischen Oberflachenstruktur”
beschrankt ist. Die weiteren Anspriiche bleiben

gegenliber dem Hilfsantrag I unverandert.
Beweismittel
a) In ihrer Beschwerdebegriindung nehmen die

Beschwerdefiihrerinnen Bezug auf folgende, in der

angefochtenen Entscheidung genannte Druckschrift:
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D20: Nauzin, J.P. und Jacobs, H., "Paint Finish in
Automotive Bodies", SAE Technical Paper
2002-01-0038, SAE 2002 World Congress &
Exhibition, Detroit, 2002

Die Beschwerdefiihrerinnen haben folgende
Druckschriften erstmalig mit ihrer

Beschwerdebegrindung angefihrt:

D21: Ritterbach, B., "Qualitatsregelkreis zur
Erzeugung definierter Feinblechrauheiten mit
verschiedenen Texturierverfahren",
Fortschritt-Bericht VDI Reihe 2 Nr. 517, VDI
Verlag GmbH, Disseldorf, 1999

D22: Meier, H., "Uber die Aufrauhung von
Walzenoberflachen mit Funkenentladungen',
Berichte aus der Elektrotechnik, Shaker
Verlag, Aachen, 1999

In ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebegrindung
nimmt die Beschwerdegegnerin 4 unter anderem auf
folgende, in der angefochtenen Entscheidung

genannte Druckschrift Bezug:

D19: McGeough, J.A. und Rasmussen, H., "A
theoretical model of electrodischarge
texturing", Journal of Materials Processing
Technology, Volume 68, Issue 2, 30. Juni 1997,
Seiten 172 bis 178

Die Beschwerdegegnerin 4 hat folgende Dokumente
erstmalig mit ihrer Erwiderung auf die

Beschwerdebegrindung angefihrt:
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D23: ThyssenKrupp Steel Europe, Pressemitteilung
"Shining prospects" vom 5. November 2013,
ausgedruckt am 19. November 2013

D24: ThyssenKrupp Steel Europe, Bilder zu D23,
ausgedruckt am 19. November 2013 und
7. November 2013

Das schriftsatzliche und mindliche Vorbringen der
Beteiligten lasst sich, soweit es fir diese

Entscheidung relevant ist, wie folgt zusammenfassen:

a) Hauptantrag und Hilfsantrdage I und II - Artikel 84
EPU

Vorbringen der Beschwerdegegnerinnen:

Die gednderten Anspriche 1 und 6 genigten nicht den
Erfordernissen des Artikels 84 EPU, weil die
hinzugefigten Formulierungen "mit einer stochastischen
oder quasi-stochastisch Oberflachenstruktur" bzw. "mit
einer stochastischen Oberflachenstruktur”" jeweils in
sich undeutlich seien und Zweifel am beanspruchten
Gegenstand entstehen lieBen. Problematisch sei dariber
hinaus, dass mit dem in Anspruch 6 genannten EDT-
Verfahren ausschlieBlich stochastische
Oberflachenstrukturen herstellbar seien (D19; D21,
Abschnitte 4.3.2.1 und Bild 36; D22, Bild 1-6).

Vorbringen der Beschwerdefihrerinnen:

Im relevanten technischen Gebiet hadtten die verwendeten
Begriffe "stochastisch" und "quasi-stochastisch"
jeweils eine allgemein anerkannte Bedeutung. In der
Praxis lieBen sich die mit konventionellen
Texturierverfahren erzeugten Oberflachenstrukturen je

nach der Verteilung ihrer Strukturmerkmale in
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deterministische, stochastische und quasi- bzw.
pseudostochastische Oberflachenstrukturen gliedern
(siehe z.B. D21, Bilder 36 bis 41; D22, Bild 1-6).
Dariliber hinaus sei im Gesamtzusammenhang der Anspriiche
eindeutig, dass der Begriff "quasi-stochastisch" eine
auf mikroskopischer Ebene stochastische
Oberflachenstruktur definiere, die sich auf
makroskopischer Ebene in regelmaBige, dem Umfang der

Walze entsprechenden Abstanden wiederhole.

b) Hilfsantrag II - Artikel 100 c) EPU

Vorbringen der Beschwerdegegnerin 3:

Eine unzuldssige Anderung vor der Erteilung liege
darin, dass in Merkmal (b) wvon Anspruch 6 die um die
Ausdricke "Berge" und "Tadler" gesetzten Klammer

entfernt wurden.

Vorbringen der Beschwerdefiihrerinnen:

Mit dieser Anderung sei der Wortsinngehalt von Anspruch
6 nicht gedndert worden. Die Klammer seien nur deshalb
entfernt worden, weil die in Klammern gesetzten
Ausdricke "Berge" und "Taler" einen Mangel an Klarheit

ergeben kdnnten.

c) Hilfsantrag II - Artikel 123 (2) EPU

Vorbringen der Beschwerdegegnerin 3:

Die Anderungen in Anspruch 6 verstoBen gegen Artikel
123 (2) EPU. Im Merkmal (b) sei durch die Anderung des
urspringlichen Wortlauts "Topografiebereiche, die eine
Neigung von maximal 5° gegentber der Senkrechten

aufweisen" in "Topografiebereiche, die eine Neigung von
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maximal 5° gegeniber der waagerecht ausgerichteten
Grundflache aufweisen" ein neuer Gegenstand entstanden,
der durch die urspriingliche Offenbarung nicht gestitzt
sei. Der urspringliche Wortlaut, nicht der neue
Wortlaut, entspreche der Lehre auf Seite 9 wie
urspringlich eingereicht bzw. in Absatz 25 der
Patentschrift (dort jeweils unter Punkt b)). Dariber
hinaus habe die Einfiigung "mit einer stochastischen
Oberflachenstruktur" in Anspruch 6 keine Basis in der

urspringlichen Fassung der Beschreibung.

Vorbringen der Beschwerdefiilhrerinnen:

Der Fachmann erkenne beim Lesen des Patents auf Anhieb,
dass der urspriingliche Wortlaut des Merkmals (b) in
Anspruch 6 einen offensichtlichen Fehler enthalte.
Gleiches gelte flir den entsprechenden Wortlaut auf
Seite 9 wie urspringlich eingereicht und in Absatz 25
der Patentschrift. Die Oberflachenstruktur der Walze
misse zwangsweise ein Negativabdruck der
Oberflachenstruktur des Flachprodukts sein, weil
letztere durch Dressierwalzung mit der Walze erzeugt
werde (Absatz 25 und Anspruch 7). Im Patent werde
durchgehend gelehrt, dass es fir die Erfindung
wesentlich sei, dass die Haufigkeitsverteilung der
Hohenwerte der Bereiche der Oberfldchenstruktur der
Walze bzw. des Flachprodukts mit einem Neigungswinkel o
von maximal 5°, nicht aber der Bereiche mit einem
Hangwinkel B von maximal 5°, eine zweigipflige bzw.
bimodale Verteilung sein miisse (in der Patentschrift
siehe Absatz 23, Punkte a) und b) und Figuren 1, 6 und
7). Der neue Wortlaut von Merkmal (b) sei die einzig
mogliche, technisch sinnvolle Korrektur des
offensichtlichen Fehlers (siehe u. a. Merkmal (b) wvon

Anspruch 1).
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d) Hilfsantrag II - Artikel 100 b) EPU

Vorbringen der Beschwerdefithrerinnen:

Entgegen der Meinung der Einspruchsabteilung und der
Beschwerdegegnerinnen konne ein Fachmann die
beanspruchte Erfindung anhand des Gesamtinhalts des
Patents und mit Hilfe seines allgemeinen Fachwissens

ohne unzumutbaren Aufwand ausfihren.

Das Patent wende sich nicht an einen Laien, sondern an
einen ausgewiesenen Experten auf dem technischen Gebiet
der Texturierverfahren bei der Herstellung von
metallischen Flachprodukten, insbesondere Feinblechen.
Dabei miissten bei komplexen technischen
Fragestellungen, wie sie von der vorliegenden Erfindung
behandelt wiirden, auch entsprechend qualifizierte
Kenntnisse des Fachmanns vorausgesetzt werden. Uber
diese Kenntnisse verfilge der Fachmann, wie im
vorliegenden Fall die Fachbilicher D21 und D22 jeweils
beispielhaft zeigten, aufgrund seiner beruflichen
Ausbildung und Erfahrung. Im Lichte dieser Kenntnisse
vollziehe er die beanspruchte Erfindung nach und lege

sie aus.

Die in Anspruch 1 angegebenen Produktmerkmale
definierten in einer fir den Fachmann ohne Weiteres
nachvollziehbaren Weise aus sich heraus eine
Oberflachenstruktur, die die Voraussetzung fir ein
optimales Lackerscheinungsbild bei diinnem Lackauftrag
bilde und somit die in Absatz 13 der Patentschrift
angegebene Aufgabenstellung lose. In Absatz 25 der
Patentschrift und in Anspruch 7 sei angegeben, dass die
Oberflachenstruktur des erfindungsgemalen Flachprodukts
durch Dressierwalzung mit einer Walze erzeugt werden

konne, die die in Anspruch 6 angegebene
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Oberflachenstruktur aufweise. Insoweit stiinden dem
Fachmann alle Angaben zur Verfigung, die er benototige,
um ein erfindungsgemales Flachprodukt herstellen zu

konnen.

Mit den in Anspruch 6 definierten Merkmalen der
Walzenoberflachenstruktur selbst seien dem Fachmann
auch alle Angaben bekannt, die er bendtige, um unter
Berlicksichtigung seines Fachwissens und der
diesbeziiglichen Erlauterungen in der Beschreibung des
Patents die Oberflachenstruktur der Walze mittels EDT
mit anschlieBendem Feinschleifen herstellen zu konnen.
Das Merkmal (c) wvon Anspruch 6, das in Zusammenhang mit
Merkmal (e) von Anspruch 1 zu lesen sei, bestimme die
Tiefe, iber die die EDT-Einschiisse in die
Walzenoberflache eindringen missen. In Absatz 29 der
Patentschrift sei erwahnt, dass auf der Walze
Vertiefungen mittels EDT erzeugt werden, die sich
iberlappten und einen im Bereich von 80 pm liegenden
Durchmesser aufwiesen. Auch Figuren 1, 4 und 8 leiteten
den Fachmann dazu an, wie er breite Talsohlen aus EDT-
Vertiefungen bilden kdénne. Weitere Angaben zum EDT-
Verfahren seien in der EP 1 584 396 A2 enthalten, die
in Absatz 32 der Patentschrift genannt sei, wie etwa
die Anordnung der Elektroden parallel bzw. spaltbildend
zur Oberflache der Walze und der Einsatz wvon

hochfrequenten Energieimpulsen.

Das fur das Einbringen von Vertiefungen in die Walze
erfindungsgemall vorgesehene EDT-Verfahren sei lange vor
dem Anmeldetag des Patents (22. Juni 2007) bekannt
gewesen. Als Beweis dafur seien die 1999
verdoffentlichten Fachblicher D21 und D22 eingereicht
worden. Dort werde detailliert erlautert, wie die
notwendigen Maschineneinstellungen zur Erzeugung

gewunschter EDT-Strukturen vorgenommen werden konnten.
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Insbesondere sei in Abschnitt 2.3.2 bzw. 2.4.2 von D22
dargelegt, wie bei einer konventionellen EDT-Maschine
die Tiefe der EDT-Einschiisse und der Kraterdurchmesser
durch Steuerung von wenigen signifikanten Parametern,
wie der Dauer und der Amplitude der Stromimpulse und
der Polaritdt der Walze, eingestellt werden kdnnten.
Mit Hilfe dieses allgemeinen Wissens konne der Fachmann
die notwendigen Einstellungen einer EDT-Maschine
ermitteln, die die Erzeugung einer erfindungsgemalen
EDT-Struktur ermdglichen wirden. Die Ermittlung dieser
Maschineneinstellungen konne wie fachiiblich mittels
mehrerer Routineversuche mit anschlielBender
mathematischer bzw. statistischer Analyse der Jjeweils
erzeugten EDT-Struktur erreicht werden. Es kdnne also
keine Rede davon sein, dass der Fachmann unzumutbar
viele, an eine "Try and Error"-Vorgehensweise
erinnernde Versuche machen misse, um die bei der
Durchfihrung des EDT-Verfahrens zwecks Herstellung
einer Oberflachenstruktur der in Anspruch 6 angegebenen

Art einzustellenden Betriebsparameter zu ermitteln.

Der Hinweis in Anspruch 6, dass die erfindungsgemaBe
Walzenoberflachenstruktur durch das EDT-Verfahren
erzeugt worden sei, und die ebenfalls im Patent
enthaltenen Hinweise auf die Ausgangsbedingungen, die
beim EDT-Verfahren eingehalten werden miissten,
versetzten den Fachmann somit ohne Weiteres in die
Lage, eine den erfindungsgemaBen Vorgaben entsprechende

Walzenoberflachenstruktur zu erzeugen.

Wie in den Absatzen 32 bis 36 und 58 der Patentschrift
erlautert, wirden die im Zuge des EDT-Verfahrens an der
Walzenoberfldche gebildeten Bergspitzen
unterschiedlicher HoOhe durch ein abschlieBendes,
beispielsweise als Band-Superfinish-Feinschleifen

ausgefiihrtes Feinschleifen, egalisiert, bis sich ein
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den erfindungsgemédlen Vorgaben entsprechender
Traganteil ergebe und das Verhdltnis von Berg- zu
Talanteilen ebenfalls den erfindungsgemalen MaBgaben
entspreche. Auch fir den Feinschleifprozess seien in
der EP 1 584 396 A2, die in den Absatzen 32, 36 und 38
der Patentschrift genannt ist, zahlreiche Details
offenbart (Abtragung von 1,0 bis 20 um; Schleifband mit
Korund oder Bornitrid mit mittlerer KorngroBe zwischen
0,1 und 100 um).

Die Beschwerdegegnerinnen seien fiir ihren Einwand der
unzureichenden Offenbarung beweispflichtig. Dennoch
seien sie ihrer Beweispflicht nicht nachgekommen, weil
sie keinerlei Versuche oder nachpriifbare Tatsachen zum
Beleg ihrer pauschalen Behauptungen vorgelegt hatten.

Eine Beweislastumkehr koénne also nicht stattfinden.

Vorbringen der Beschwerdegegnerinnen:

Das Patent enthalte keine genaue Anleitung, um eine
Walze mit der in Anspruch 6 definierten
Oberflachenstruktur mittels EDT und anschlieBendem
Feinschliff herzustellen. Fir den Fachmann stelle es
eine unzumutbare Leistung dar, die erforderlichen
Einstellparameter des EDT-Verfahrens und des

Feinschleif-Verfahrens zu ermitteln.

Die Merkmale einer EDT-Struktur hingen bekanntermaBen
von vielen Parametern des EDT-Verfahrens ab, wie
insbesondere der Form der Elektroden, dem Abstand der
Elektroden, der Geschwindigkeit, mit welcher die
Elektroden iber die Walze gefihrt wirden in
Zusammenhang mit der Frequenz der Stromimpulsen, der
Dauer und der Amplitude der Stromimpulse, der
Spaltenweite zwischen den Elektroden und der

Walzoberflédche, der Zusammensetzung des Dielektrikums,



- 15 - T 1052/13

in dem sich die Walze befinde, und dem Material der
Walze (siehe D19 und D21). Der Verweis auf das EDT-
Verfahren in Anspruch 6 komme einer Aufforderung zur
Durchfiihrung eines Forschungsprogramms gleich, da der
Fachmann nur durch Versuch und Irrtum feststellen
kénne, ob und wie die vorgeschriebene
Walzenoberflachenstruktur mittels EDT erzeugt werden
kénne. Dies stelle einen unzumutbaren Aufwand dar,
insbesondere weil die quantitativen Zusammenhéange
zwischen den Einstellparametern des EDT-Verfahrens
wenig bekannt seien (siehe in D21 den die Seiten 5 und

6 Uberbriickenden Absatz).

Dariiber hinaus sei der Fachmann nicht in der Lage, ein
wie in Anspruch 1 definiertes Flachprodukt
herzustellen. Entgegen der Lehre in Absatz 25 der
Patentschrift sei die in Anspruch 1 definierte
Oberflachenstruktur des Flachprodukts kein negatives
Abbild der in Anspruch 6 definierten
Oberflachenstruktur der Walze. Erstens gehe aus Merkmal
(c) von Anspruch 6 hervor, dass die
Oberflachenstrukturen des Flachprodukts und der Walze
unterschiedlich tief seien. Zweitens unterscheide sich
die Standardabweichung flir die Hohe der Berge auf dem
Flachprodukt (Merkmal (b), Satz 2 in Anspruch 1) stark
von der Standardabweichung fiir die Hbhe der Taler auf
der Walze (Merkmal (b), Satz 2 in Anspruch 6). Das
Patent gebe keine Erklarung flir diese Unterschiede in

den Oberflachenstrukturen.

Die Dokumente D23 und D24, die ein Flachprodukt gemal
Anspruch 1 beschrieben, bestatigten, dass die
beanspruchte Erfindung eine sehr genaue Einstellung der
Parameter des EDT-Verfahrens bedinge. Das Patent
enthalte aber keinerlei Angaben iber die notwendigen

Einstellparameter.



- 16 - T 1052/13

Die Merkmale (a) bis (f) in Anspruch 1 und die Merkmale
(a) bis (d) in Anspruch 6 seien fir den Fachmann
ungewdhnliche Parametermerkmale zur Definition der
Oberflachenstruktur. Insbesondere entspreche die in
Merkmal (e) von Anspruch 1 definierte Tiefe nicht dem
Mittenrauwert Ra, der meist zur Kennzeichnung einer
Oberflachenstruktur verwendet werde. Auch seien die
Merkmale (e) und (f) von Anspruch 1 und das Merkmal (d)
von Anspruch 6 so undeutlich formuliert, dass der
Fachmann nicht sicher beurteilen koénne, wann er
innerhalb oder auBerhalb des Schutzbereichs des
Anspruchs arbeite. Beispielweise sei in Anspruch 1
nicht deutlich, ob die "Hauptmaxima" von Merkmal (e)
den "zwei ausgepragten Maxima" von Merkmal (a) und/oder
den "zweil lokalen Hauptmaxima" von Merkmal (b)
entsprechen. Auch seien die in Merkmal (f) von Anspruch
1 genannten "Berg- und Tal-Niveau" nicht deutlich
definiert. Dies stelle ein Problem der unzureichenden

Offenbarung dar.

Aus der Beschreibung des Patents gehe deutlich hervor,
dass es erfindungswesentlich sei, dass bei der
erzeugten Oberflachenstruktur der Wechsel zwischen den
Bergplateaus und den Tadlern iUber steile Flanken erfolge
(Absatze 20 und 35 in der Patentschrift). Da dieses
Merkmal weder in Anspruch 1 noch in Anspruch 6 erwahnt
sei, wlurden diese Anspriche nicht in ihrer ganzen
Breite durch die Beschreibung gestitzt. Auch dies

stelle ein Problem der unzureichenden Offenbarung dar.

Fir den Nachweis mangelnder Ausfihrbarkeit der
Erfindung werde in der Regel verlangt, dass die
Nacharbeitung bei Einhaltung der in den Beispielen
genannten Bedingungen nicht gelinge. Dies sei im

vorliegenden Fall gar nicht mdéglich gewesen, weil das
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Patent selbst kein Beispiel beinhalte, das hatte
nachgearbeitet werden konnen, und auch keinen Ansatz

dazu biete.

Entscheidungsgriunde
1. Bertlicksichtigung von D21 bis D24 im Verfahren

1.1 Die Dokumente D21 bis D24 wurden erstmals im

Beschwerdeverfahren eingefihrt.

1.2 Die Einreichung der Druckschriften D21 und D22 stellt
eine sachdienliche Reaktion der Beschwerdefithrerinnen
auf die Feststellung der Einspruchsabteilung in der
angefochtenen Entscheidung dar, wonach es fir den
Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand nicht méglich sei,
eine Walze mit der in Anspruch 6 definierten
Oberflachenstruktur mit dem EDT-Verfahren herzustellen.
Diese Druckschriften dokumentieren das allgemeine
Fachwissen lber das EDT-Verfahren. Dieses Fachwissen
ist hochrelevant flir die Frage der Nacharbeitbarkeit
der Erfindung. Diese Dokumente sind daher zu
beriicksichtigen (Artikel 114 (2) EPU und Artikel 12 (4)
VOBK) .

1.3 Die Dokumente D23 und D24 sind von der
Beschwerdegegnerin 4 in Reaktion auf die Argumente der
Beschwerdefiithrerinnen in der Beschwerdebegriindung
eingereicht worden. Diese Dokumente sind allein schon
deshalb zuzulassen, um die verfahrensrechtliche

Fairness zu gewdhrleisten.

2. Allgemeines Fachwissen

2.1 Bevor iber die Klarheit und Zuldssigkeit der Anderungen

und die Offenbarung der beanspruchten Erfindung
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entschieden werden kann, ist das allgemeine Wissen des
fachkundigen Lesers des Patents bzw. der Anmeldung zu
bestimmen, denn es muss bei der Beurteilung dieser

Fragen bericksichtigt werden.

Aufgrund der dort verwendeten technischen Begriffe
richten sich die Anspriiche auf einen Fachmann, der
einschlagige Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet
der Texturierung von Dressierwalzen und Feinblechen
durch Dressierwalzung sowie auf dem Gebiet der

Oberflachenmesstechnik besitzt.

Die Dokumente D21 und D22 sind Dissertationen, die 1999
verdffentlicht wurden. Wenn auch ihr Inhalt idber das
Allgemeinwissen eines Durchschnittstechnikers
hinausgeht, belegen sie jedoch das allgemeine Wissen
des vorgenannten Fachmanns auf dem auBerst komplexen
technischen Gebiet der Erfindung, lber das er am

Anmeldetag (22. Juni 2007) verfigt.

Der Fachmann weil, dass sich die mit konventionellen
Texturierverfahren erzeugten Oberflédchenstrukturen je
nach der Verteilung ihrer Strukturmerkmale in
deterministische, stochastische und pseudostochastische
Oberflachenstrukturen gliedern (siehe z. B. D21, Bilder
36 bis 41; D22, Bild 1-6). Unter einer
pseudostochastischen Oberflédchenstruktur versteht er
normalerweise eine stochastische Oberflachenstruktur,
die eine zufallsahnliche Verteilung der
Strukturmerkmale aufweist, dessen Regelmaligkeit mit

bloRem Auge nicht erkennbar ist.

Von besonderer Relevanz im vorliegenden Fall ist das
EDT-Verfahren, das es ermdglicht, stochastische
Strukturen auf der Oberfldche einer Dressierwalze zu

erzeugen (siehe D21, Abschnitte 4.3.1 und 4.3.2; D22,
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Abschnitt 1). Zum Zeitpunkt der Verfassung von D21 und
D22 waren verschiedene Maschinen zur Durchfiihrung des
EDT-Verfahrens erhdltlich (D22, Seite VI, Absatz 3 und
Seite 2, Absatz 2). Beim EDT-Verfahren kommt es durch
Funkenerosion der Oberflache der Walze mittels
Elektroden zu einem Materialabtrag, so dass
muldenformige Vertiefungen und Bergspitzen geformt
werden. Hierdurch ist es mdglich, die Oberflache der
Walze mit ilber die Flache stochastisch verteilten
Vertiefungen und Bergspitzen zu versehen, mit
gewlinschten Rauhtiefe (Mittenrauwert Ra bzw. gemittelte
Rauhtiefe Rz) und Spitzenzahl (Pc) (D21, Abschnitt 4.1;
D22, Seite 1, Absatz 3 und Figur 1-5). Die
Reproduzierbarkeit der EDT-Struktur ist dank der
Prozessrechnersteuerung gut (D21, Abschnitt 4.3.2.7;
D22, Seite 1, Absatz 4).

Es ist bekannt, dass die Merkmale einer EDT-Struktur
von einer Mehrzahl von Parametern des EDT-Verfahrens
abhdngig sind, wie z. B. der Dauer und der Amplitude
der Stromimpulse, der Polaritat der Walze, der
Walzenhédrte, den Werkstoffeigenschaften der Elektroden,
der Spaltweite zwischen Elektroden und
Walzenoberflache, der Walzenrotation, dem axialen
Walzenvorschub, der elektrischen Leitfahigkeit, dem
Verschmutzungsgrad und dem Spildruck des Dielektrikums
(siehe z. B. D21, Abschnitte 4.3.1.2 und 4.3.2.8; D19).
Allerdings kénnen Form, Breite und Tiefe der EDT-
Einschiisse bei konventionellen EDT-Maschinen iber
wenige wichtige Parameter, wie die Stromimpulsdauer,
die Stromimpulsamplitude und die Polaritat der Walze,
gesteuert werden, deren gegenseitiges Zusammenwirken
bei der Gestaltung der EDT-Einschiisse dem Fachmann
bekannt ist (in D22 siehe Seite VII, Absatz 3;
Abschnitt 1.2, insbesondere den die Seiten 5 und 6
iberbriickenden Absatz; Abschnitte 2.3.2 und 2.4.2).
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Beispielweise ist in D22 offenbart (Abschnitt 2.4.2),
dass es mit einer EDT-Maschine ohne weiteres moglich
war, durch Anderung dieser wichtigen Parameter auf
einer Walzenoberflache von 35 cm? relativ glatte
Vertiefungen mit einem Durchmesser von 50 bis 100 pum
und einer gemittelten Rauhtiefe (Rz) von 12 bis 30 um

zu erhalten.

Hauptantrag und Hilfsantrag I - Artikel 84 EPU

Nach Artikel 84, Satz 2 EPU missen die Anspriiche

deutlich gefasst sein.

Anspruch 1 gemal Haupt- bzw. Hilfsantrag I verlangt,
dass das Flachprodukt "mit einer stochastischen oder
quasi-stochastischen Oberflachenstruktur" versehen ist.
Anspruch 6 gemal Hauptantrag schreibt vor, dass die
Walze "mit einer stochastischen oder quasi-
stochastischen Oberflachenstruktur" versehen ist. In
Anspruch 6 gemal Hilfsantrag I ist die zweite

Alternative "quasi-stochastisch" gestrichen worden.

Die Beschwerdegegnerinnen machen geltend, dass die
Begriffe "stochastische Oberfldchenstruktur" und
"quasi-stochastische Oberflachenstruktur" einen Mangel

an Klarheit ergeben.

Diese strittigen Merkmale sind im Gesamtzusammenhang
der Anspriiche unter Heranziehung des allgemeinen

Fachwissens zu lesen.

Der Begriff "stochastische Oberflachenstruktur" hat im
relevanten Gebiet eine allgemein anerkannte Bedeutung
(siehe Punkt 2.4 oben).
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Hingegen kann der Fachmann fir den Begriff "quasi-
stochastische Oberfldchenstruktur" keine eindeutige
Bedeutung erkennen. Dieser Begriff wird weder in D21
noch in D22 verwendet. Er kdonnte sowohl eine
geringfiigige Abweichung einer rein stochastischen
Oberflachenstruktur als auch Abweichungen bis hin zu
einer pseudostochastischen Oberfldchenstruktur meinen.
Die Beschwerdefihrerinnen haben keinen Nachweis
erbracht, dass dieser Begriff auf dem betreffenden
Fachgebiet eine allgemein anerkannte eindeutige

Bedeutung hat.

Dariliber hinaus steht in Anspruch 6 gemaR Hauptantrag
das Erfordernis einer "quasi-stochastischen
Oberflachenstruktur" im Widerspruch zu dem Merkmal,
dass die Oberflachenstruktur "mittels Electro Discharge
Texturing ("EDT") mit anschlieBenden Feinschleifprozess
erzeugt worden ist". Es ist namlich allgemein bekannt,
dass mit dem EDT-Verfahren ausschlieRlich stochastische
Oberflachenstrukturen, nicht aber pseudostochastische
Oberfldchenstruktur herstellbar sind (D21, Abschnitte
4.3.2.1 und Bild 36; D22, Bild 1-6).

Die Beschwerdefiihrerinnen meinen, dass im beanspruchten
Zusammenhang der Begriff "quasi-stochastisch" eine
Oberflachenstruktur definiere, die mikroskopisch, d. h.
"auf einer mindestens 0,8 x 0,8 mm? groRen
Grundflache", stochastisch sei (siehe Anspruch 1 bzw.
6) und sich makroskopisch in regelmaRige Abstanden
wiederhole. Diese besondere Bedeutung ergibt sich aber
nicht aus dem Wortlaut der Anspriiche, selbst unter

Heranziehung der Beschreibung.

Die Kammer teilt deshalb die Auffassung der
Beschwerdegegnerinnen, dass aufgrund des Begriffes

"quasi-stochastisch" der Gegenstand und der
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Schutzumfang von Anspruch 1 gemall Haupt- und
Hilfsantrag I bzw. von Anspruch 6 gemaBl Hauptantrag fir
den Fachmann nicht deutlich und eindeutig definiert

sind.

Folglich ist weder der Hauptantrag noch der Hilfsantrag

I der Beschwerdefilhrerinnen gewdhrbar.

Hilfsantrag II - Artikel 100 c) EPU

In der angefochtenen Entscheidung ist die Frage der
unzuldssigen Anderung vor der Erteilung nicht behandelt
worden. Nachdem sich die Kammer aber in der Lage sieht,
diese Frage abschlieBend zu beurteilen, halt sie es
insbesondere auch im Hinblick auf die gebotene
Verfahrensodokonomie fir sachdienlich und sinnvoll, wvon
dem ihr in Artikel 111 (1) EPU eingeridumten Ermessen

Gebrauch zu machen und diese Frage selbst zu prifen.

Nach Artikel 100 c) EPU darf der Gegenstand des Patents
nicht dber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich

eingereichten Fassung hinausgehen.

Anspruch 6 unterscheidet sich von Anspruch 6 in der
urspringlich eingereichten Fassung unter anderem darin,
dass der 2. Satz von Merkmal (b)
"Die lokalen Hauptmaxima sind mit einer
Standardabweichung (Breite) 2 ¢ £ 10 um (Taler) und
einer Breite 2 o £ 1 um (Berge) naherungsweise
normal verteilt"
wie folgt geadndert wurde
"Die lokalen Hauptmaxima sind flir die Tdler mit
einer Standardabweichung (Breite) von 2 o < 10 um
und flir die Berge mit einer Standardabweichung wvon

2 o £ 1 um naherungsweise normal verteilt".
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Die Beschwerdegegnerin 3 sieht eine unzulédssige
Anderung vor der Erteilung darin, dass dabei die um die
Worte "Berge" und "Tdler" gesetzten Klammer entfernt

wurden.

Die Kammer teilt diese Auffassung nicht. Die Klammer
ist entfernt worden, um einen von der Prifungsabteilung
erhobenen Einwand der mangelnden Klarheit auszuradumen.
Die Ausdriicke "Berge" und "Taler" sind keine
Bezugszeichen im Sinn der Regel 43 (7) EPU, sondern
besondere Merkmale, auf die Regel 43 (7) letzter Satz
keine Anwendung findet (siehe Richtlinien fir die
Prifung, 2016, Kapitel F-IV, 4.19). Durch das Entfernen
dieser Klammer ist der Wortsinngehalt des Merkmals (b)

von Anspruch 6 nicht gedndert worden.

Hilfsantrag II - Artikel 123 (2) EPU

Nach Artikel 123 (2) EPU darf das Patent nicht in der
Weise geandert werden, dass sein Gegenstand liber den
Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten

Fassung hinausgeht.

Anspruch 6 unterscheidet sich von Anspruch 6 in der
erteilten Fassung unter anderem darin, dass der 1. Satz
von Merkmal (b)
"Beil Betrachtung allein derjenigen
Topografiebereiche, die eine Neigung von maximal 5°
gegeniiber der Senkrechten aufweisen, zerfallt die
Haufigkeitsverteilung der HOhenwerte in mindestens
zwel lokale Hauptmaxima"
wie folgt gedndert wurde
"Beil Betrachtung allein derjenigen
Topografiebereiche, die eine Neigung von maximal 5°

gegeniiber der waagerecht ausgerichteten Grundflache
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aufweisen, zerfallt die Haufigkeitsverteilung der

Hohenwerte in mindestens zwei lokale Hauptmaxima".

Die Kammer ist mit den Beschwerdefihrerinnen einig,
dass diese Anderung durch die Lehre in den urspringlich

eingereichten Anmeldungsunterlagen gestitzt ist.

Der Fachmann erkennt beim Lesen der
Anmeldungsunterlagen auf Anhieb, dass die in Anspruch 6
definierte Walze zum Dressieren des im Anspruch
genannten Flachprodukts vorgesehen ist, wobei die
Walzenoberflachenstruktur im Wesentlichen ein negatives
Abbild der auf dem Flachprodukt zu erzeugenden
Oberflachenstruktur darstellt (Seite 9, Absatz 2; Seite
14, Absatz 2). Der Fachmann versteht deshalb
unmittelbar, dass die in Merkmal (b) von Anspruch 6
definierte, mindestens zweigipflige
Haufigkeitsverteilung der Hohenwerte nicht fur die
Bereiche der Oberfldche mit einem Hangwinkel () wvon
maximal 5° gegeniiber der Senkrechten vorgeschrieben
sein kann, sondern fiir die Bereiche mit einem
Neigungswinkel (o) von maximal 5° gegeniiber der
Waagerechten, wie in Merkmal (b) von Anspruch 1
verlangt wird. Dieses Verstandnis wird durch die in
Figur 1 dargestellte Oberflachenstruktur der Walze und
die damit auf dem Flachprodukt erzeugte

Oberflachenstruktur bestatigt (Figuren 2, 3, 6 und 7).

Diese Anderung verstdBt also nicht gegen Artikel 123
(2) EPU.

In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer hat die
Beschwerdegegnerin 3 erstmals gerigt, dass sich fir die
in Anspruch 6 aufgenommene Formulierung "mit einer
stochastischen Oberflachenstruktur" keine Stitze in den

urspringlich eingereichten Anmeldungsunterlagen finde.
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Die Kammer hat beim gegebenen Verfahrensstand in
Ausiibung des ihr in Artikel 13 (1) und (3) VOBK
eingerdaumten Ermessens diesen verspatet erhobenen
Einwand nicht zugelassen (Artikel 114 (2) EPU),
insbesondere weil er prima facie nicht relevant ist
(siehe Seite 6, Absatz 2 in Verbindung mit Seite 9,

Absatz 2 in der urspringlichen Anmeldung) .

Hilfsantrag II - Artikel 84 EPU

Die Anspriiche eines Patents dirfen wadhrend des
Einspruchsverfahrens nur dann auf die Erfillung der
Voraussetzungen des Artikel 84 EPU gepriift werden, wenn
gerade die Anderung einen VerstoB gegen Artikel 84 EPU
einfiithrt, und dann auch nur in diesem Ausmal (siehe G

3/14, Leitsatz).

Die in Anspruch 1 bzw. 6 hinzugefiigte Formulierung "mit
einer stochastischen Oberfldchenstruktur" ist im
Gesamtzusammenhang klar und deutlich (siehe Punkt 3.5

oben) .

In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer hat die
Beschwerdegegnerin 3 Einwdnde der mangelnden Klarheit
gegen die Merkmale (a) bis (f) von Anspruch 1 und die
Merkmale (a) bis (d) von Anspruch 6 erhoben (siehe
Punkt 8.7 hier unten). Diese Einwadnde miissen
unberiicksichtigt bleiben, weil die bemadngelten
Formulierungen bereits im erteilten Anspruch 1 bzw. 6

vorhanden waren (siehe G 3/14, Nr. 80 der Griunde).

Die Beschwerdegegnerinnen 3 und 4 haben geltend
gemacht, dass die Anspriiche 1 und 6 nicht in ihrer
ganzen Breite durch die Beschreibung gestiitzt seien,
weil die dort definierten Oberflachenstrukturen nicht

darauf beschrankt seien, dass die Uberginge zwischen
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Bergen und Talern steile Hangwinkel aufwiesen (siehe
Absatze 20 und 35 in der Patentschrift). Auch dieser
Einwand der mangelnden Stiitzung muss unberlicksichtigt
bleiben, denn das streitige Merkmal der steilen Hange

fehlte bereits im erteilten Anspruch 1 bzw. 6.

Hilfsantrag II - Artikel 100 b) EPU

Nach Artikel 83 EPU ist die Erfindung so deutlich und
vollstandig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie
ausfiithren kann. Nach der standigen Rechtsprechung der
Beschwerdekammern ist diese Vorschrift so zu verstehen,
dass ein beanspruchter Gegenstand anhand des
Gesamtinhalts des Patents und mit Hilfe des allgemeinen
Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand ausfilhrbar sein

muss.

Im vorliegenden Fall machen die Beschwerdegegnerinnen

geltend, dass das Patent keine ausreichende Offenbarung

enthalte

- flir die Erzeugung mittels EDT mit anschlieBendem
Feinschleifprozess der in Anspruch 6 definierten
Walzenoberflachenstruktur und

- flir die Erzeugung eines Flachprodukts mit der in

Anspruch 1 definierten Oberfldchenstruktur.

Aus folgenden Grinden vermag der diesbeziigliche Vortrag

der Beschwerdegegnerinnen nicht zu iberzeugen.

Anspruch 6

Gegenstand von Anspruch 6 ist eine Walze, die zur
Herstellung eines gemal Anspruch 1 ausgebildeten
Flachprodukts bestimmt ist und dazu eine Walzen-
Oberflachenstruktur mit den in Anspruch 6 detailliert

angegebenen Merkmale (a) bis (d) besitzt.
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Der Fachmann versteht beim Lesen von Anspruch 6 im
Lichte der Gesamtoffenbarung des Patents (siehe
insbesondere Absatze 26 bis 38 und Figur 1 der
Patentschrift), dass die vorgeschriebene
Walzenoberflachenstruktur wie folgt erzeugt werden
kann: Eine stochastische, gebirgsdhnliche Struktur wird
mittels EDT auf der Oberflache der Walze erzeugt, und
die erhaltene EDT-Struktur wird anschlieBend mittels
Feinschleifen nachgearbeitet, um die gewlinschte

Walzenoberfldachenstruktur zu erhalten.

Die Ausfiihrung dieser Verfahrensschritte erfordert fir
den Fachmann keinen unzumutbaren Aufwand bzw. kein
erfinderisches Zutun, wie die Beschwerdefihrerinnen

iberzeugend dargelegt haben.

EDT-Verfahren

Anspruch 6 gibt durch die Merkmale (a) bis (d) klare
Anweisungen, wie die EDT-Struktur auszusehen hat.
Insbesondere sollen Taler bzw. Talsohlen erhalten
werden, die auf einen mdglichst ebenen und waagerechten
Tal-Niveau liegen. Auch wird die mittlere Tiefe der
EDT-Struktur in Merkmal (c) von Anspruch 6 bestimmt,
und zwar mit Rickbezug auf die mittlere Tiefe der zu
erzeugenden Oberflachenstruktur des Flachprodukts, die

in Merkmal (e) wvon Anspruch 1 definiert ist.

Hinweise, wie diese Oberflachenstruktur erhalten werden
kénnen, erhdalt der Fachmann aus den Absadatzen 28 bis 31
der Patentschrift, wonach in eine glatt geschliffene
Walzenoberflache durch EDT moéglichst nah benachbarte
Vertiefungen eingebracht werden, die lberlappend
eingeschlossen sind (Absatze 28 bis 31) und

insbesondere einen Durchmesser von ca. 80 um aufweisen
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(Absatz 29). In Figur 1 ist schematisch dargestellt,
wie die Boden der EDT-Vertiefungen breite, flache
Talsohlen O bilden. Auch das Ausfihrungsbeispiel in
Figur 4 bzw. 8 leitet den Fachmann dazu an, wie die
EDT-Vertiefungen in die Oberflache des Flachprodukts
und damit der Walze angeordnet werden kdnnen. Ferner
wird in Absatz 58 auf die Druckschrift EP 1 584 396 A2
verwiesen, die eine CNC-gesteuerte EDT-Maschine
offenbart.

Im Lichte dieser Hinweise erkennt der Fachmann, wie die
in Anspruch 6 vorgeschriebene EDT-Struktur erhalten
werden kann. Das Patent enthdlt zwar keine genauen
Angaben daritber, wie die Parameter des EDT-Verfahrens
eingestellt werden konnen, um die gewinschte EDT-
Struktur zu erhalten. Er wird aber diese Licke mit
Hilfe seines allgemeinen Wissens fiillen koénnen (siehe
Punkt 2.6 oben). Insbesondere wird er eine passende
EDT-Maschine aussuchen und die gewiinschte Struktur
durch eine wenn auch langwierige und mihsame, aber
nicht unzumutbare routinemédRige Optimierung der
wichtigsten Betriebsparameter der Maschine,
insbesondere der Dauer und Amplitude der Stromimpulse

und der Polaritat der Walze, erreichen konnen.

Feinschleifprozess

Anspruch 6 gibt klare Anweisungen, wie die EDT-Struktur
mittels Feinschleifen nachzuarbeiten ist. Insbesondere
sollen die hdéchsten Berge der EDT-Struktur auf eine
moglichst ebenes und waagerechtes Berg-Niveau gebracht
werden. Hinweise, wie der erforderliche
Feinschleifprozess ausgefihrt werden kann, erhalt der
Fachmann aus den Absatzen 32 bis 36 der Patentschrift:
Die hochsten Bergspitzen der EDT-Struktur werden

mittels einer Bandschleifmaschine so weit



.5.

- 29 - T 1052/13

abgeschliffen, bis sich Bergplateaus ergeben (Absatze
32 bis 35 und Figur 1). Dabei wird durch stufenlos
regelbare Zufuhr von standig neuem Schleifmittel ein
lber die gesamte Oberfladche gleichmaBiges und
ansatzfreies Finish erzeugt (Absatz 33). Diesbeziglich
wird erneut auf die Druckschrift EP 1 584 396 A2
verwiesen, die eine CNC-Bandschleifmaschine fir das
Feinschleifen einer EDT-Struktur offenbart (Absatze 32,
36 und 58).

Es steht auBer Zweifel, dass der Fachmann in der Lage
ist, eine zur Durchfithrung dieses Feinschleifprozesses
geeignete Bandschleifmaschine auszuwahlen und ihre
Betriebsparameter so einzustellen, dass die hochsten
Berge der Oberflachenstruktur auf das vorgeschriebene

Berg-Niveau gebracht werden.

Anspruch 1

Gegenstand von Anspruch 1 ist ein metallisches
Flachprodukt, das eine Oberfldchenstruktur mit den in
Anspruch 1 detailliert angegebenen Merkmale (a) bis (f)
besitzt.

Das Patent gibt klare Anweisungen, auf welche Weise
diese Oberflachenstruktur erzeugt werden kann. Demnach
wird die Oberflachenstruktur der in Anspruch 6
definierten Walze beim Dressieren gezielt auf die
Oberflache des Flachprodukts iibertragen, so dass die
Oberflachenstruktur des Flachprodukts ein negatives
Abbild der Walzenoberfladchenstruktur ist (siehe
insbesondere Absatz 25 der Patentschrift und
Verfahrensanspruch 7). Diese Vorgehensweise entspricht
dem allgemeinen Fachwissen (D21, Abschnitt 4.3.2.1).
Die Berge der Walzenoberfldche (Anspruch 6) entsprechen

dann im Wesentlichen den Ta&lern auf der Oberflache des
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Flachprodukts (Anspruch 1). In Absatz 37 und in
Anspruch 7 ist ein konkretes Beispiel fir die
Herstellung des Flachprodukts beschrieben, wonach ein
Flachprodukt mit einer Mittenrauheit von hoéchstens 1,5
um einer Dressierwalzung mit einer Walze gemalB Anspruch
6 unterzogen wird, um ein Flachprodukt zu erhalten, das
die in Anspruch 1 angegebene Oberfladchenstruktur

aufweist.

Der Fachmann entnimmt Merkmal (e) von Anspruch 1 und
Merkmal (c) von Anspruch 6, dass die mittlere Tiefe der
Oberflachenstruktur des Flachprodukts 1 bis 5 upum und
zugleich kleiner als die mittlere Tiefe der
Oberflachenstruktur der Walze sein muss. Der Fachmann
well, dass sich diese unterschiedliche Tiefe durch
Einstellung des Dressiergrads bzw. des Walzendrucks
erreichen lasst (D21, Abschnitt 4.3.3.2). Bei einer
Zusammenschau des Merkmals (b) von Anspruch 1 mit dem
Merkmal (b) von Anspruch 6 stellt der Fachmann auch
einen Unterschied in der vorgeschriebenen
Standardabweichung fiir die Berge des Flachprodukts (2 ©
< 2 yum in Anspruch 1) und fir die Taler der Walzen fest
(2 0 £ 10 ym in Anspruch 6). Er versteht auf Anhieb,
dass diese Vorgabe ebenfalls durch eine geeignete
Einstellung des Dressiergrads erreicht werden kann. Es
ist namlich offensichtlich, dass bei einem derart
niedrigen Walzendruck, bei dem die Oberflachenstruktur
der Walze nicht vollstandig in die Oberflache des
Flachprodukts eindringt, dort Berge geformt werden, die
plateaufdrmiger als die - nicht abgeschliffenen - Taler
auf der Walzenoberfldche sind. Dies haben die
Beschwerdefilhrerinnen in der miindlichen Verhandlung mit

folgender Figur beispielhaft veranschaulicht.
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Zzusammenfassend kann die Kammer also nicht feststellen,

dass das Patent die in Anspruch 1 bzw. 6 definierte
Erfindung nicht so deutlich und vollstandig offenbart,

dass der Fachmann sie nicht ausfihren kann.

In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer hat die
Beschwerdegegnerin 3 beanstandet, dass die Merkmale (e)
und (f) von Anspruch 1 und das Merkmal (d) von Anspruch
6 so ungewoOhnlich und undeutlich formuliert seien, dass
der Fachmann nicht sicher beurteilen kodnne, wann er
innerhalb oder auBerhalb des Schutzbereichs des
Anspruchs arbeite. Nach Auffassung der Kammer stellt
dies keinen Einwand der unzureichenden Offenbarung dar,
sondern einen Einwand der mangelnden Klarheit. Dieser
Einwand ist unter dem vorstehenden Punkt 7.3 behandelt

worden. Die Beschwerdegegnerinnen haben dagegen nicht
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bestritten, dass die Merkmale (a) bis (f) in Anspruch 1
und die Merkmale (a) bis (d) in Anspruch 6 dazu
geeignet sind, die stochastische Oberflachenstruktur
eines metallischen Flachprodukts bzw. einer Walze zu

beschreiben.

Die Beschwerdegegnerinnen 3 und 4 haben gerigt, dass
die Anspriche 1 und 6 nicht in ihrer ganzen Breite
durch die Beschreibung gestitzt seien, weil die dort
definierten Oberflachenstrukturen nicht darauf
beschrankt seien, dass die Ubergidnge zwischen Bergen
und Tadlern steile Hangwinkel aufweisen (siehe Absatze
20 und 35 in der Patenschrift). Nach Auffassung der
Kammer stellt dies keinen Einwand der unzureichenden
Offenbarung dar, sondern einen Einwand der mangelnden
Stiitzung durch die Beschreibung nach Artikel 84 EPU.
Dieser Einwand wurde im vorstehenden Punkt 7.4
behandelt.

Die Beschwerdegegnerin 4 hat zum Beleg ihrer Behauptung
der unzureichenden Offenbarung auf die Dokumente D19,
D23 und D24 verwiesen. Im 1997 veroffentlichen,
wissenschaftlichen Artikel D19 ist offenbart, dass die
Ausbildung der EDT-Struktur von einer Mehrzahl von
Parametern abhangt, wie unter Punkt 2.6 oben dargelegt.
D23 ist die Kopie einer Pressemitteilung der Fa.
ThyssenKrupp Steel Europe, die unter den Markennamen
PrimeTex® und EloTex® zur Verfiigung stehende Bleche
beschreibt. Es handelt sich um gewalzte Bleche, bei
denen die Dressierwalzen mittels EDT texturiert waren.
D23 erwahnt, dass eine besonders hohe
Prozessgenauigkeit verlangt wird (Seite 2, Zeilen 8 und
9). D24 enthalt Abbildungen einer Standard- und einer
PrimeTex®-Textur sowie Abbildungen von Kotfliigeln aus
PrimeTex®-Blechen. Die Dokumente D19, D23 und D24 mdgen

zwar die Komplexitat des EDT-Verfahrens belegen, was
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auch von den Beschwerdefithrerinnen nicht bestritten
wird. Sie geben aber keinerlei Aufschluss dariber, dass
der Fachmann die beanspruchte Erfindung tatsdchlich
nicht ausfihren kann, selbst unter Berilicksichtigung

seines allgemeinen Wissens.

SchlieBlich haben die Beteiligten im
Beschwerdeverfahren divergierende Auffassungen zu der
Frage vertreten, wer von ihnen im vorliegenden Fall die
Beweislast in Bezug auf die Frage der Ausfihrbarkeit
tragt. In der Regel tragen die Beschwerdegegnerinnen
als Einsprechende die Beweislast fiir ihre Behauptung
der unzureichenden Offenbarung. Die Kammer teilt die
Auffassung der Beschwerdefiihrerinnen, dass die
Beschwerdegegnerinnen dieser Beweispflicht nicht geniigt
haben, weil sie keine ernsthaften, durch nachprifbare
Tatsachen untermauerte Zweifel an der Ausfilhrbarkeit
der beanspruchten Erfindung geweckt haben, mit der
Konsequenz, dass ihre Behauptung der unzureichenden
Offenbarung nur als unbewiesene Vermutung angesehen
werden kann. Eine Beweislastumkehr findet deshalb nicht

statt.

Die Kammer kommt also zu dem Schluss, dass weder
Artikel 123 (2) EPU noch Artikel 84 EPU, noch die wvon
den Beschwerdegegnerinnen geltend gemachten
Einspruchsgriinde der unzuldssigen Anderung vor der
Erteilung (Artikel 100 c¢) EPU) und der unzureichenden
Offenbarung (Artikel 100 b) EPU) der Aufrechterhaltung
des Patents im Umfang des Hilfsantrags II der

Beschwerdefiithrerinnen entgegenstehen.

Zuriickverweisung

Der ebenfalls geltend gemachte Einspruchsgrund der

mangelnden Neuheit bzw. der mangelnden erfinderischen
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Tatigkeit wurde vor der Einspruchsabteilung noch nicht

abschlieBend erodrtert.

In diesem Zusammenhang ware auch die technische
Relevanz und gegebenenfalls die Offenkundigkeit der
geltend gemachten Vorbenutzungen zu prifen, was bisher

nicht erfolgt ist.

Unter diesen Umstanden ist die Angelegenheit zur
weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung

zuriickzuverweisen (Artikel 111 (1) EPU).

Auf die Hilfsantrage III und IV der
Beschwerdefilhrerinnen braucht nicht eingegangen zu

werden.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die

Einspruchsabteilung zurilickverwiesen.
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