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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Das europadische Patent EP 2 991 779 Bl (im Folgenden:
das Patent) betrifft ein Warmwalzwerk, umfassend eine
Fertigstrale zum Fertigwalzen eines Walzguts,
insbesondere eines Bandes, wobei die Fertigstrabe eine
Anzahl Walzgeriiste aufweist, die sich in eine

Foérderrichtung des Walzguts anschlielen.

Der Einspruch richtete sich gegen das Patent im
gesamten Umfang und stiitzte sich auf die
Einspruchsgriinde mangelnder erfinderischer Tatigkeit
gemaB Artikel 100 a) EPU, unzureichender Offenbarung
gemdl Artikel 100 b) EPU und unzuldssiger Erweiterung
gemaB Artikel 100 c¢) EPU.

Der Einspruchsgrund gem&BR Artikel 100 c) EPU wurde von
der Einsprechenden wédhrend des Einspruchsverfahrens

zuruickgezogen.

Die Einspruchsabteilung ist zu dem Schluss gekommen,
dass das europaische Patent Nr. 2 991 779 in der

erteilten Fassung die Erfordernisse des EPU erfiulle.

Die Einsprechende hat gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, mit der der Einspruch

zurlickgewiesen wurde, Beschwerde eingelegt.

In der als Anlage zur Ladung zur miindlichen Verhandlung
beigefliigten Mitteilung vom 24. Marz 2021 gemaBl Artikel
15(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK
2020) teilte die Kammer den Beteiligten ihre vorlaufige
Einschatzung des der Beschwerde zugrundeliegenden

Sachverhalts mit.
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Eine mindliche Verhandlung fand am 28. Juli 2022 statt.

Bezlglich der weiteren Einzelheiten des Verlaufs der
mundlichen Verhandlung wird auf das Protokoll

verwiesen.

Die Einsprechende (im Folgenden: die

Beschwerdefihrerin) beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
den Widerruf des europaischen Patents Nr.
2 991 779.

Die Patentinhaberin (im Folgenden: die

Beschwerdegegnerin) beantragte
die Zurickweisung der Beschwerde (Hauptantrag) oder
die Aufrechterhaltung des europaischen Patents auf
der Grundlage eines der Hilfsantrage 1 - 4,
eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung am
22 . November 2019.
Anspruche
Anspruch 1 gemal Hauptantrag (Patent wie erteilt) mit
der von den Beteiligten verwendeten Merkmalsgliederung
lautet wie folgt:

"Warmwalzwerk, umfassend

el: eine FertigstraBle (1) zum Fertigwalzen eines

Walzguts, insbesondere eines Bandes,

e2: wobeil die Fertigstrale (1)

e3: eine Anzahl Walzgerilste
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(2, 3, 4) aufweist, die sich in eine Forderrichtung

(F) des Walzguts anschliefRen,

ed: wobei zumindest zwischen zwei in Forderrichtung (F)
aufeinander folgenden Walzgeristen (2,3,4)
mindestens ein Warmedammelement (5) angeordnet ist,
mit dem das Walzgut gegen Warmeverluste abgeschirmt

werden kann.

dadurch gekennzeichnet,

eb: dass im Bereich des mindestens einen
Warmedammelements (5) eine Luftabblasung und/oder

eine Wasserquerabspritzung angeordnet ist."

Anspruch 1 gemaBR Hilfsantrag 1 entspricht Anspruch 1
des Hauptantrags mit dem folgenden hinzugefiugten

Merkmal an dessen Ende:

e6: "..., um von Bereichen mit Warmedammeinrichtung

Wasser fern zu halten"

Der Wortlaut der Anspriche 1 der weiteren Hilfsantrage

2 bis 4 ist fir diese Entscheidung irrelevant.

In der vorliegenden Entscheidung werden die folgenden

Dokumente aus dem Einspruchsverfahren genannt:

Dl1: WO 2012/080368 Al;

D2: JP S 61 71121 A;

D3: JP S 56 119615 A, mit Ubersetzung ins Englische als
D3e;

D4: EP 2 326 437 B1l;

D5: FR 1 224 621;

Do: GB 1 522 972; und

D7: US 3 559 280.
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Das fur diese Entscheidung relevante Vorbringen der

Beschwerdefihrerin lasst sich wie folgt zusammenfassen:

Zulassung der Dokumente D4 bis D7 in das Verfahren

Die Dokumente D4 bis D7 seien relevant fir die
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit der
beanspruchten Gegenstande. Ferner seien sie als
Reaktion auf die mit dem Ladungsbescheid angegebene
vorlaufige Meinung der Einspruchsabteilung eingereicht

worden. Sie seien somit in das Verfahren zuzulassen.

Hauptantrag

Es sei fir die Fachperson keine ausreichende Lehre im
Streitpatent vorhanden, wie Wasser von Bereichen mit
Warmedammeinrichtungen in einem Walzwerk gemal

Anspruch 1 fern gehalten werden konne.

Die Fachperson sei in Bezug auf die im Anspruch 1
enthaltenen Begriffe "im Bereich des mindestens einen
Wa&rmeddmmelements" bzw. "Wasserquerabspritzung" mit
vielen Fragen konfrontiert, auf die sie im Streitpatent

keine Antwort finde.

Die Fachperson konne somit die beanspruchte Erfindung

nicht ausfihren.

Das Dokument D1 stelle den nachstliegenden Stand der
Technik fir Anspruch 1 dar. D1 offenbare alle Merkmale
der im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 enthaltenen
ersten Alternative, auRer der Verwendung von Luft fir
die Abblasung.
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In Bezug auf dieses Unterscheidungsmerkmal koénne die zu
l6sende Aufgabe darin gesehen werden, ein geeignetes
Gas flr die Vorrichtung der D1 auszuwahlen, um von den
Bereichen mit Warmedammeinrichtung Wasser fern zu

halten.

Die vor die so formulierte Aufgabe gestellte Fachperson
denke sofort an Luft, da Luft das am haufigsten
verwendete und wirtschaftlichste Gas auf dem Gebiet

sei.

Dadurch gelange sie zum beanspruchten Gegenstand in
Bezug auf die erste beanspruchte Alternative ohne

erfinderisch tatig zu werden.

Hilfsantrag 1

Wegen des in Anspruch 1 zusédtzlich eingefiihrten
Merkmals e6, sei Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 nicht
ausfihrbar. Der Einwand sei lediglich wegen eines
Wechsels des zugelassenen Vertreters verspatet

eingereicht worden. Er sei somit zuzulassen.

D1 offenbare das in Anspruch 1 eingefihrte Merkmal e6,
so dass der gegen Anspruch 1 des Hauptantrags erhobene
Einwand mangelnder erfinderischen Tatigkeit ausgehend
von D1 in Kombination mit dem Fachwissen der Fachperson
mutatis mutandis auch gegen Anspruch 1 des

Hilfsantrags 1 gelte.

Das gleiche gelte ausgehend von D2 als nachstliegendem
Stand der Technik, da dessen Offenbarung der wvon D1

entspreche.

Ausgehend von D1 bzw. D2 ziehe die Fachperson auch D3

in Betracht. Wie beansprucht offenbare D3 Sprihdisen,
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die zwischen zweili Walzgeristen angeordnet seien. Die
Fachperson denke somit sofort daran, die offenbarte
Sprihdisen-Vorrichtung von D3 in das aus D1 bzw. D2
bekannte Walzwerk einzubauen. Sie ordnete sie ohne
technische Schwierigkeiten gemal der Lehre von D3
zwischen den zweil Walzgeristen des Walzwerks von DI
bzw. D2 an. Dadurch gelange sie ebenfalls zum
beanspruchten Gegenstand ohne erfinderisch tatig zu

werden.

Das fur diese Entscheidung relevante Vorbringen der

Beschwerdegegnerin lasst sich wie folgt zusammenfassen:

Zulassung der Dokumente D4 bis D7 in das Verfahren

Keines der im Einspruchsverfahren spat eingereichten
Dokumente D4 bis D7 sei relevant fir die Beurteilung
der Patentfdhigkeit der beanspruchten Gegenstande.
Deshalb habe die Einspruchsabteilung ihr Ermessen, D4
bis D7 nicht in das Verfahren zuzulassen, korrekt

ausgeubt.

Hauptantrag

Es gehdre zum Fachwissen der Fachperson, wie die
bendtigten Disen fir die Aufbringung von Luft oder
Wasser einzustellen bzw. zu platzieren sind, um von
Bereichen mit Warmedammeinrichtungen in einem Walzwerk
Wasser fern zu halten. Die Fachperson konne somit die

beanspruchte Erfindung ausfihren.

Der nachstliegende Stand der Technik D1 offenbare nicht
Merkmal e5, d. h. keine Abblasung im Bereich eines

Warmedammelements in Bezug auf die erste Alternative.
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Die zu losende Aufgabe kdénne somit darin gesehen
werden, ein gattungsgemédlRes Warmwalzwerk so
fortzubilden, dass ohne unnotig groBlen Aufwand
betreffend der Konzeption der Warmedammelemente eine
zufriedenstellende Isolationswirkung erzielt werden

kann.

Alternativ kénne weiter die Aufgabe dahingehend
formuliert werden, die Temperaturregelung des Bandes

bei dem Walzverfahren zu verbessern bzw. optimieren.

Die vor diese Aufgaben gestellte Fachperson denke nicht
an die beanspruchte Losung, so dass eine erfinderische
Tatigkeit flir den Gegenstand des Anspruchs 1

anzuerkennen sei.

Hilfsantrag 1

Ein Vertreterwechseln stelle keine auBergewdhnlichen
Umstande dar, so dass der gegen Hilfsantrag 1 spat
erhobene Einwand einer unzureichenden Offenbarung nicht

zu bericksichtigen sei.

Weder D1 noch D2 offenbarten das in Anspruch 1
eingefiihrte Merkmal e6. Gegeniber D1 bzw. D2 als
nachstliegendem Stand der Technik stelle Merkmal e6
somit ein weiteres Unterscheidungsmerkmal dar, welches

nicht zum Fachwissen der Fachperson gehore.

Selbst wenn der Fachmann die Lehre der D3 in Betracht
zbge, fande er die beanspruchte Ldsung dort nicht, weil
die Sprihdisen von D3 fir eine andere Funktion
(Reduzierung der Temperatur des Bandes) vorgesehen
seien, als dies in Anspruch 1 gemal Merkmal e6
angegeben sei (Wasser fern halten). Im Ubrigen werde in

D3 ein Inertgas verwendet und nicht Luft. Um zum
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beanspruchten Gegenstand zu gelangen, musse der
Fachmann somit die Lehre der D3 andern, d.h.

erfinderisch tatig werden.

Entscheidungsgriunde

1. Zulassung der Dokumente D4 bis D7 in das Verfahren

1.1 Aufgrund mangelnder prima facie Relevanz wurden die
spat eingereichten Dokumente D4 bis D7 von der
Einspruchsabteilung nicht in das Verfahren zugelassen,

siehe angefochtene Entscheidung, Punkt II.3.

1.2 Die Beschwerdefiilhrerin beanstandet diese Entscheidung
der Einspruchsabteilung und argumentiert, dass jedes
der Dokumente D4 bis D7 relevant fiir die Beurteilung
der erfinderischen Tatigkeit der beanspruchten

Gegenstande sei.

Sie macht weiter geltend, dass sie damit auf die mit
dem Ladungsbescheid angegebene vorlaufige Meinung der
Einspruchsabteilung reagiert habe. Die
Beschwerdegegnerin habe damals noch mehr als zwei
Monate gehabt, um die Dokumente fir die vor der
Einspruchsabteilung geplante mindliche Verhandlung zu

studieren.

1.3 Dieser Meinung kann sich die Kammer nicht anschlieBen.

Nach stédndiger Rechtsprechung ist es bei einer
angefochtenen Ermessensentscheidung der ersten Instanz
nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die Sachlage
nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prifen, um
zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise

ausgelibt hatte. Eine Beschwerdekammer sollte sich nur
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Uber die Art und Weise, in der die erste Instanz bei
einer Entscheidung in einer bestimmten Sache ihr
Ermessen ausgeibt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem
Schluss gelangt, dass die erste Instanz ihr Ermessen
nach MaRgabe der falschen Kriterien, unter
Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in
willkiirlicher bzw. unangemessener Weise ausgelibt hat
und damit das ihr eingerdumte Ermessen lberschritten
hat (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage,
2019, Abschnitt V.A.3.5).

Die Beschwerdefiihrerin hat idber die Ausibung des
Ermessens seitens der Einspruchsabteilung nichts
vorgebracht. Deshalb sieht die Kammer keinen Grund, die
Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben, die

Dokumente D4 bis D7 nicht in das Verfahren zuzulassen.

Insbesondere ist die Kammer der Auffassung, dass die
Einspruchsabteilung das richtige Kriterium der prima
facie Relevanz in angemessener Weise angewendet hat

(vgl. die angefochtene Entscheidung, Punkt II.3).

Die Dokumente D4 bis D7 sind somit in Bezug auf den
Hauptantrag nicht zuzulassen. Daher ist eine
Rickverweisung an die Einspruchsabteilung zur Prufung
der erfinderischen Tatigkeit in Hinblick auf die
Offenbarung der Dokumente D4 bis D7 nicht
gerechtfertigt.

Diese Grinde wurden in der Mitteilung der Kammer vom
24. Marz 2021 den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt,
Punkt 6.2. Die Beschwerdefihrerin hat darauf
schriftlich nicht reagiert und wédhrend der mindlichen
Verhandlung keine weiteren Argumente vorgebracht bzw.
sich auf ihre schriftlichen Vorbringen bezogen. Unter

diesen Umstanden sieht die Kammer - nachdem sie erneut
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alle relevante Aspekte in Bezug auf diese Fragen
berlicksichtigt und idberprift hat - keinen Grund, von

ihren oben genannten Feststellungen abzuweichen.

Hauptantrag (Patent wie erteilt)

Ausfihrbarkeit

Die Beschwerdefihrerin vertritt die Meinung, dass die
Frage, ob die Fachperson im Lichte der Offenbarung des
Streitpatents in der Lage ware, die Merkmale des
kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 in einem Walzwerk
gemall der Praambel des Anspruchs 1 auszufuhren, zu
verneinen sei, insbesondere in Bezug auf die im
Streitpatent, Absatz 26, angegebene zu l&sende Aufgabe,
von Bereichen mit Warmedammeinrichtungen Wasser fern zu

halten.

In dieser Hinsicht sei die Fachperson mit vielen Fragen
konfrontiert, wofir sie keine Antwort im Streitpatent

finde:

Was bedeute "im Bereich des mindestens einen
Warmeddmmelements", d.h. wie nah/weit entfernt von dem
Warmedammelement, sowie wo (unten/uber) sei die
Luftabblasung und/oder die Wasserquerabspritzung

anzuordnen?

Was fiele unter dem Begriff "Wasserquerabspritzung",
d.h. in welche Richtung und von wo (von unten/oben) sei
das Wasser zu spritzen, insbesondere in Abwesenheit

eines Ausfihrungsbeispiels?

Wie konne Wasser so gespritzt werden, dass es von den
Bereichen mit der Warmedammeinrichtung fern gehalten

werden konne?
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Es bestehe somit fir die Fachperson ein unzumutbarer
Aufwand, die beanspruchte Erfindung ausfihren zu

konnen.

Dieser Meinung kann sich die Kammer nicht anschlieBen.

Figur 1 des Streitpatents entspricht einem Walzwerk
gemédl der Pradambel des Anspruchs 1. Deshalb ergibt
sich, auch wenn die Luftabblasung bzw. die
Wasserquerabspritzung dort nicht dargestellt ist, aus
der Figur, an welchem Ort die an sich bekannte
Abblasung bzw. Abspritzung vorzusehen ist, da die
Warmedammelemente (5) selbst dargestellt sind. Diese
Offenbarung stellt eine klare Lehre fir die Fachperson
dar, wo die Luftabblasung bzw. die
Wasserquerabspritzung anspruchsgemall in dem Walzwerk
anzuordnen sind - namlich im Bereich der dargestellten

Warmedammelemente (5).

Gleiches gilt fir die Richtung der Querabspritzung des
Wassers hinsichtlich der in Figur 1 gezeichneten

Forderrichtung (F) des Walzguts.

Die Kammer ist der Meinung, dass es zum Fachwissen der
Fachperson gehdért, wie die bendtigten Disen fur die
Aufbringung von Luft oder Wasser einzustellen bzw. zu
platzieren sind, um von Bereichen mit
Warmedammeinrichtungen Wasser fern zu halten. Es wird
in dieser Hinsicht angemerkt, dass im Streitpatent
nicht offenbart ist, dass das Walzgut bzw. die Teile
des Walzwerks auf keinen Fall mit Wasser in Berihrung
kommen dirfen, wie von der Beschwerdefiihrerin als

Aufgabe unterstellt.
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Es wird weiter angemerkt, dass die Beschwerdefilthrerin
nicht vorgebracht hat, dass die Fachperson fir
irgendeine der von ihr gestellten Fragen keine LOsung
zur Verfigung hatte, d.h. die Erfindung nicht ausfithren
kénne. Dass die Fachperson iUber mehrere, méglicherweise
viele, Losungen fiir die gestellten Fragen verfigt,
betrifft eher die Breite des Anspruchs bzw. dessen

Klarheit, und nicht seine Ausfihrbarkeit.

Die oben angegebenen Grinde waren in der Mitteilung der
Kammer vom 24. Marz 2021 den Verfahrensbeteiligten
mitgeteilt worden, Punkt 7. Die Beschwerdefithrerin hat
darauf schriftlich nicht reagiert und waéhrend der
mundlichen Verhandlung keine weiteren Argumente
vorgebracht bzw. sich auf ihre schriftlichen Vorbringen
bezogen. Unter diesen Umstanden sieht die Kammer -
nachdem sie erneut alle relevante Aspekte in Bezug auf
diese Fragen berilicksichtigt und iberprift hat - keinen
Grund, von ihren oben genannten Feststellungen

abzuweichen.

Die Kammer vermag somit keinen Fehler in der Begrindung
und der entsprechenden Schlussfolgerung der
angefochtenen Entscheidung zu erkennen, Punkt II.Z2,
dass der Einspruchsgrund mangelnder Ausfihrbarkeit
gemal Artikel 100 b) EPU der Aufrechterhaltung des
Patents gemal Hauptantrag nicht entgegensteht.

Erfinderische Tatigkeit

Laut der Beschwerdefiihrerin beruht der Gegenstand des
Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
ausgehend von D1 als nachstliegendem Stand der Technik

in Kombination mit dem Fachwissen der Fachperson.
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Offenbarung von D1

D1 offenbart ein Warmwalzwerk, umfassend eine
Fertigstralbe ("WalzstraRe", "Fertiggeriste" Fi, Fi+l)
zum Fertigwalzen eines Walzguts, insbesondere eines
Bandes ("Metallband" 1), wobei die FertigstraBe (Fi,
Fi+l) eine Anzahl Walzgeriste (Fi, Fi+l) aufweist, die
sich in eine Forderrichtung des Walzguts (1)
anschlieRBen (siehe Figuren), wobei zumindest zwischen
zwel in FOrderrichtung aufeinander folgenden
Walzgeristen (Fi, Fi+l) mindestens ein Warmedammelement
("Warmedammhaube") angeordnet ist, mit dem das Walzgut
(1) gegen Warmeverluste abgeschirmt werden kann (Seite
1, Zeilen 5 bis 8; Seite 3, Zeilen 8 bis 19 und 25 bis
29; Seite 12, Zeilen 23 bis 25; Anspriche 1 und 15).

D1 offenbart weiter, dass im Bereich des mindestens
einen Warmedammelements ("Warmedammhaube") eine
Abblasung angeordnet ist (Seite 12, Zeilen 10 bis 16
und 23 bis 25).

Unterscheidungsmerkmale

D1 offenbart somit das Merkmal der im kennzeichnenden
Teil des Anspruchs 1 (Merkmal e5) enthaltenen ersten
Alternative nicht, wonach Luft flir die Abblasung

verwendet wird.

D1 offenbart auch nicht die im kennzeichnenden Teil des
Anspruchs 1 (Merkmal e5) enthaltene zweite Alternative
in Bezug auf die Anordnung einer Wasserquerabspritzung

im Bereich des mindestens einen Warmedammelements.

Die Beschwerdegegnerin vertritt die Meinung, dass die

genannten Passagen von D1, Seite 12, aus den folgenden
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Grinden keine Abblasung im Bereich eines

Warmedammelements gemal Merkmal eb5 offenbare:

Die Luftabblasung und/oder die Wasserquerabspritzung
gemall Merkmal e5 habe die Aufgabe, von Bereichen mit
Warmedammeinrichtung Wasser fern zu halten, siehe
Patent, Absatz [0026]. Dadurch werde erreicht, dass die
Warmedammelemente gereinigt wirden und so verblieben.
Die Funktion der Warmedammelemente sei somit
dahingehend gewadhrleistet, dass die Temperaturregelung
des Bandes bei dem Walzverfahren verbessert bzw.
optimiert werde. Diese im Absatz [0026] des Patents
angegebene Funktion der Luftabblasung und/oder
Wasserquerabspritzung wirde die Fachperson unmittelbar
zusammen mit Merkmal e5 mitlesen. Die Abblasung in DI
habe dagegen eine andere Aufgabe, namlich das auf dem
Band verbliebene Kihlwasser zu entfernen. Deshalb sei
die Abblasung in D1 nicht wie beansprucht als im
Bereich eines Warmedammelements offenbart, sondern
lediglich als im Bereich des Bandes. Das ganze Merkmal

e5 sel somit als Unterscheidungsmerkmal zu betrachten.

Dieser Meinung kann sich die Kammer nicht anschlieBen.

Der im Merkmal e5 enthaltene Begriff "im Bereich des
Wadrmeddmmelements" betrifft nur eine raumliche
Anordnung. Es geht daher zu weit, aus dieser
Formulierung eine den Anspruchsgegenstand
einschrdnkende Funktion fiir das Abblasen und/oder das

Wasserquerspritzen abzuleiten.

Da der betroffene verwendete Begriff in sich nicht
unklar ist, ist es auch nicht notwendig die
Beschreibung zu dessen Auslegung heranzuziehen. Ein
allgemeines Gebot der Auslegung der Anspriche unter

Heranziehung der Beschreibung lasst sich aus Artikel
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69 (1) EPU nicht ableiten. Insbesondere kénnen
einschrankende Merkmale, die in der Beschreibung
beschrieben, aber nicht in die Anspriche aufgenommen
wurden, nicht in letztere hineingelesen werden. Eine
solche Ubertragung von einschrinkenden Merkmalen kann
nicht durch Auslegung, sondern nur durch eine Anderung
der Anspriche erreicht werden (Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019, Kapitel II.A.
6.3.2). Deshalb betrachtet die Fachperson die im Absatz
[0026] des Patents angegebene Funktion / Aufgabe fir
das Merkmal e5 nicht als einschrankend. Das in D1
angegebene Ziel, nadmlich das auf dem Band verbleibende
Kihlwasser zu entfernen, wird von der beanspruchten

réaumlichen Anordnung nicht ausgeschlossen.

Ferner wird der Begriff des Merkmals e5 "im Bereich des
Warmeddmmelements" hier nicht so breit interpretiert,
dass Luftabblasung und /oder Wasserquerabspritzung
irgendwo beliebig in dem Warmwalzwerk vorgesehen sein
kénnten. Die Fachperson wirde vielmehr in dem durch
zwel in Forderrichtung aufeinanderfolgende Walzgeriiste
begrenzten Teil einen "Bereich" der Walzstrale im Sinne
des Anspruchs erkennen. Da die in D1 offenbarte
Abblasvorrichtung vorteilhaft zwischen zwei
Walzgeristen angeordnet ist, wird die erste Alternative
des Merkmals e5 in Bezug auf Abblasung mit Ausnahme der

Verwendung von Luft als offenbart betrachtet.

Technische Effekte

Wie von der Beschwerdefithrerin wahrend der miindlichen
Verhandlung vorgetragen, betrifft das o. a.
Unterscheidungsmerkmal der ersten Alternative
(Abblasung mit Luft) die Auswahl eines bestimmten Gases
fir die in D1 offenbarte Abblasvorrichtung. Die

Funktion "..., um von den Bereichen mit
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Warmedammeinrichtung Wasser fernzuhalten" wird, wie
oben ausgefihrt, vom Anspruchsgegenstand nicht idber die
ganze Anspruchsbreite erfillt, und ist daher bei der
Formulierung des Effekts und der Aufgabe nicht zu

bericksichtigen.

Die zu l&sende Aufgabe

Im Lichte dieses technischen Effekts kann die zu
l6sende Aufgabe darin gesehen werden, ein geeignetes
Gas fir die in D1 offenbarte Abblasvorrichtung

auszuwahlen.

Die von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagene zu
l6sende Aufgabe, "ein gattungsgemidBes Warmwalzwerk so
fortzubilden, dass ohne unnétig groBen Aufwand
betreffend der Konzeption der Wirmeddmmelemente eine
zufriedenstellende Isolationswirkung erzielt werden
kann", 1ist nicht Uberzeugend, weil ein Zusammenhang
zwischen den Unterscheidungsmerkmalen und den
Warmedammelementen bzw. deren Isolierungswirkung in
Anspruch 1 nicht definiert ist. Anspruch 1 lasst die
Funktion der Luftabblasung bzw. der
Wasserquerabspritzung und deren Wechselwirkung mit den
anderen Teilen des beanspruchten Walzwerkes offen.
Insbesondere verlangt Anspruch 1 nicht die Funktion der
Luftabblasung, von Bereichen mit Warmedammeinrichtung

Wasser fern zu halten (s.o.).

Das gleiche gilt auch fir die wahrend der mindlichen
Verhandlung weitere formulierte Aufgabe, die
Temperaturregelung des Bandes bei dem Walzverfahren zu
verbessern bzw. optimieren. In der Tat ist kein
Zusammenhang zwischen dem spezifischen verwendeten Gas
(Luft) der ersten beanspruchten Alternative und der

Temperaturregelung des Bandes zu erkennen.
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Die Kombination mit dem Fachwissen der Fachperson

Wie von der Beschwerdefithrerin vorgetragen wirde die
vor die o. a. Aufgabe gestellte Fachperson sofort an
Luft denken, weil Luft das am haufigsten verwendete und
wirtschaftlichste Gas auf dem Gebiet darstellt.

Deshalb wiirde die Fachperson Luft in dem von D1
offenbarten Walzwerk verwenden und dabei auf keine

technischen Schwierigkeiten stoBen.

Dadurch wiirde sie ohne erfinderisches Zutun zum
beanspruchten Gegenstand in Bezug auf die erste

beanspruchte Alternative gelangen (Artikel 56 EPU).

Hilfsantrag 1

Anderungen

Das in Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 hinzugefigte
Merkmal e6 basiert auf Seite 5, Zeilen 16 bis 18 der
urspringlich eingereichten Unterlagen. Die
Erfordernisse der Artikel 123 (2) und (3) EPU sind
somit erfiillt. Dies wurde von der Beschwerdefilthrerin

nicht bestritten.

Ausfihrbarkeit

Wahrend der mindlichen Verhandlung hat die
Beschwerdefilhrerin zum ersten Mal einen Einwand
mangelnder Ausfihrbarkeit gegen Anspruch 1 des
Hilfsantrags 1 in Bezug auf Merkmal e6 erhoben (Artikel
83 EPU) .
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Dies stellt eine Anderung des Beschwerdevorbringens der
Beschwerdefihrerin dar, deren Zulassung ins Verfahren
gemal Artikel 13 (2) VOBK 2020 dem Ermessen der Kammer

unterworfen ist.

In Bezug auf die Zulassung machte die
Beschwerdefihrerin geltend, dass die verspatete
Einreichung des betroffenen Einwands durch den Wechsel
des zugelassenen Vertreters verursacht worden sei, dem

der Fall neu uUbertragen worden war.

Da ein Vertreterwechseln gemal stadndiger Rechtsprechung
keine auBergewdhnlichen Umstande darstellt, bleibt der

spat erhobene Einwand unbericksichtigt.

Erfinderische Tatigkeit

Laut der Beschwerdefiihrerin beruht der Gegenstand des
Anspruchs 1 ausgehend von entweder D1 oder D2 als
nachstliegendem Stand der Technik in Kombination mit
dem Fachwissen der Fachperson oder der Lehre der D3

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Ausgehend von DI

Das in Anspruch 1 hinzugefigte Merkmal e6 definiert die
Funktion der Luftabblasung und/oder
Wasserquerabspritzung, und zwar, um von Bereichen mit

Warmedammeinrichtung Wasser fern zu halten.

Laut der Beschwerdefilhrerin sei diese Funktion breit
formuliert, so dass die Abblasungseinrichtung von DI,
dadurch umfasst werde. In D1, Seite 12, Zeilen 10 bis
16 werde offenbart, dass Wasser von der Heizvorrichtung
fern zu halten sei - wie in Merkmal e6 definiert.

Ferner werde die Abblasung in D1, Seite 10, Zeilen 12
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bis 19 fir die Entzunderung, d.h. fir die Reinigung der
Bandoberflache, angewendet, was auch der beanspruchten

Funktion gemal Merkmal e6 entspreche.

Deshalb gelte der gegen Anspruch 1 des Hauptantrags
erhobene Einwand mangelnder erfinderischen Tatigkeit
ausgehend von D1 in Kombination mit dem Fachwissen der
Fachperson mutatis mutandis auch gegen Anspruch 1 des

Hilfsantrags 1.

Dieser Meinung kann sich die Kammer nicht anschlieBen.

D1 offenbart das hinzugefiigte Merkmal e6 nicht. Die wvon
der Beschwerdefihrerin zitierten Passagen von D1, Seite
10, Zeilen 12 bis 19 und Seite 12, Zeilen 10 bis 16
betreffen den Zusammenhang zwischen der Bandoberfladche
und der Abblasung - entweder von dort Kuhlwasser zu
entfernen oder zu Entzundern- , jedoch nicht den
beanspruchten funktionellen Zusammenhang zwischen der
Luftabblasung und/oder Wasserquerabspritzung mit einer

Warmedammeinrichtung.

Deshalb offenbart D1 die folgenden Merkmale e5 und eb6
des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 nicht:

eine Luftabblasung und/oder eine
Wasserquerabspritzung ist im Bereich des mindestens
einen Warmedammelements angeordnet,

um von Bereichen mit Warmedammeinrichtung Wasser

fern zu halten

Wie von der Beschwerdegegnerin geltend gemacht wird

durch die Unterscheidungsmerkmale der Effekt glaubhaft
erreicht, dass die Warmedammelemente gereinigt werden
und so verbleiben, so dass ihre Funktion gewdahrleistet

wird. Daher wird die Temperaturregelung des Bandes bei
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dem Walzverfahren verbessert bzw. optimiert (siehe auch
Punkt 2.2.3 oben).

Die zu l&sende Aufgabe ist deshalb nun darin zu sehen,
die Temperaturregelung des Bandes bei dem Walzverfahren

zu verbessern bzw. optimieren.

D1 offenbart die beanspruchte L&sung nicht und es liegt
kein Nachweis vor, dass die beanspruchte Losung zum

Fachwissen der Fachperson gehort.

Deshalb gelangt die Fachperson ausgehend von D1 nicht
mit ihrem Fachwissen zum beanspruchten Gegenstand, ohne

erfinderisch tatig zu werden.

Ausgehend von D2

Wahrend der mindlichen Verhandlung hat die
Beschwerdefihrerin eingeraumt, dass die Offenbarung von
D2 der von D1 entspricht. Dieser Meinung kann sich die
Kammer auch anschlieBen, wie bereits in der Mitteilung
der Kammer vom 24. Marz 2021 den Verfahrensbeteiligten
mitgeteilt, Punkt 8.1.

Deshalb gelangt die Fachperson ausgehend von D2 aus den
gleichen Grinden nicht mit ihrem Fachwissen zum
beanspruchten Gegenstand, ohne erfinderisch tatig zu

werden.

D1 bzw. D2 in Kombination mit der Lehre von D3

Die Fachperson zdge D3 in Betracht, weil D3 wie D1 bzw.
D2 ein Warmwalzwerk betrifft, wobei die Temperatur des
Bandes zwischen zweil Walzgeristen gesteuert wird (DI,
Seite 3, zweiter Absatz; D2, Figuren 1 und 2; D3e,
Anspruch) .
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D3 offenbart Sprihdisen ("spray headers" 9), die
zwischen zwei Walzgeristen (F1l, F2) angeordnet sind
(D3e, Seite 6, vierter bis sechster Absatz; Figuren 2
und 3). Die Sprihdisen (9) ermdglichen es, die
Temperatur des Walzguts zwischen den Walzgertsten
mittels Injektion von Inertgas zu reduzieren bzw. zu

steuern, siehe Anspruch, D3e, Seite 7, zweiter Absatz.

Die Fachperson fadnde jedoch in D3 die beanspruchte
Losung nicht, weil die Sprihdisen (9) der D3 fir eine
andere Funktion (Reduzierung der Temperatur des Bandes)
vorgesehen sind, als in Anspruch 1 angegeben ist (von
Bereichen mit Warmeddmmeinrichtung Wasser fern halten)
und die entsprechende Vorrichtung nur in Kombination
mit der Injektion eines Inertgases (und nicht Luft)
offenbart ist. Um zum beanspruchten Gegenstand zu
gelangen, misste die Fachperson somit die Lehre der D3

andern und dabei erfinderisch tadtig werden.

Auch keines der Dokumente D4 bis D7 offenbart die
Unterscheidungsmerkmale, insbesondere die beanspruchte
Funktion der Luftabblasung und/oder der

Wasserquerabspritzung.

Diese Grinde wurden den Verfahrensbeteiligten u.a. in
der Mitteilung der Kammer vom 24. Marz 2021 mitgeteilt,
Punkte 8.6 und 9.1. Die Beschwerdefihrerin hat darauf
schriftlich nicht reagiert und wédhrend der mindlichen
Verhandlung keine weiteren Argumente vorgebracht bzw.
sich auf ihre schriftlichen Vorbringen bezogen. Unter
diesen Umstanden sieht die Kammer - nachdem sie erneut
alle relevante Aspekte in Bezug auf diese Fragen
berlicksichtigt und idberprift hat - keinen Grund, von

ihren oben genannten Feststellungen abzuweichen.
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3.3.10 Im Lichte der oben angegebenen Grinde beruht der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 auf einer

erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU).

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung
zurickverwiesen mit der Anordnung, das europaische

Patent mit den folgenden Unterlagen aufrecht zu

erhalten:

Anspriche 1 - 22 gemal Hilfsantrag 1, eingereicht am

22 . November 2019,

Beschreibung und Zeichnungen, wie erteilt.
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