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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

VI.

Die Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin) legte
Beschwerde gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung ein, das Streitpatent zu

widerrufen.

Die Einspruchsabteilung hatte unter anderem
entschieden, dass das Streitpatent die Erfindung nicht
so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein

Fachmann sie ausfiihren kann.

Es fand eine mindliche Verhandlung vor der Kammer

statt.

Die Beschwerdefilhrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung
oder auf der Grundlage des in der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer eingereichen Hauptantrags 0
oder eines der mit Schriftsatz vom 24. September 2020

gestellten Hilfsantréage.

Die Beschwerdegegnerinnen 1, 2 und 3 (Einsprechende 1,
2 und 3) beantragten die Zurilickweisung der Beschwerde
sowie die Vorlage der Sache an die GroBe

Beschwerdekammer.

Der unabhédngige Anspruch 1 gemal Hauptantrag (erteilte

Fassung) lautet wie folgt (Merkmalsgliederung
hinzugefigt) :

M1.1 GrobBwalzlageranordnung (1) mit einem

AuBendurchmesser von mindestens 250 mm
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M1l.2 und mindestens einem Laufbahnelement (3, 5)
und mindestens einem Walzkorper (7), die folgende
Merkmale aufweist:

M1.3 - wenigstens eine Kontaktzone (21, 23)
zwischen dem mindestens einen Laufbahnelement (3,
5) und dem mindestens einen Walzkorper (7)

M1.4 - die Kontaktzone weist eine induktiv
gehdrtete Oberflachenschicht auf,

M1.5 - das Laufbahnelement (3, 5) und/oder der
mindestens eine WalzkoOrper (7) besteht aus einem
Stahl, der eine Beimischung von Kohlenstoff von
mindestens 0,46 Masse% aufweist,

M1.6 - wobei der Stahl eine Beimischung wvon
Molybdan aufweist,

M1.7 - die Oberfldchenschicht weist eine durch ein
induktives Hartverfahren erzeugte, maximale Harte
auf, die geringer als die maximal erreichbare Harte

des verwendeten Stahls ist.

davon abhédngige Anspruch 2 fordert dariber hinaus,

dass

Der

M2.1 die gehdrtete Oberfliachenschicht (21, 23) eine

maximale Harte von mindestens 58 HRC aufweist.

unabhédngige Anspruch 6 lautet wie folgt:

Verfahren zur Herstellung einer GroBwalzlager-
anordnung (1) mit einem AuBendurchmesser von
mindestens 250 mm und mindestens einem

Laufbahnelement (3, 5), mit folgenden Merkmalen:

- Auswahl eines Stahls, der eine Beimischung wvon
Kohlenstoff von mindestens 0,46 Masse% aufweist;
- wobei der Stahl eine Beimischung von Molybdan

aufweist;
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VIIT.
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- Formen einer Kontaktzone fiir ein Walzlager-
gegenelement;

- Induktives Harten der Oberflachenschicht der
Kontaktzone, sodass die Oberflachenschicht (21, 23)
durch das induktive Harten eine maximale Harte
aufweist, die geringer als die maximal erreichbare

Harte des verwendeten Stahls ist.

In Hauptantrag 0 wurde der erteilte abhadngige Anspruch

2 gestrichen, und die Nummerierung und die Rickbeziige
der verbleibenden Anspriiche wurden angepasst. Die
unabhangigen Anspriiche 1 und 5 von Hauptantrag O

entsprechen den Anspriichen 1 und 6 des Hauptantrags.

In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende

Dokumente Bezug genommen:

D3-02: Merkblatt 236 "Warmebehandlung von Stahl -
Randschichtharten"

D4-02: Katalog "Thyrofort - Heat-treatable steels"

WW2-01l: DE 199 28 775 Al

Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Beteiligten

ist unten in den Entscheidungsgriinden aufgefihrt.
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Entscheidungsgriunde

1. Hauptantrag - Ausfihrbarkeit

1.1 Erfindung gemal Anspruch 1

1.1.1 Die Erfindung gemal Anspruch 1 des Streitpatents
betrifft eine GroBwalzlageranordnung mit mindestens
einem Laufbahnelement und mindestens einem Walzkdrper
(M1.1, M1.2), die aus einem Stahl mit einer bestimmten
Zusammensetzung bestehen (M1.5, M1.6). Zwischen dem
Laufbahnelement und dem WalzkOrper liegt eine
Kontaktzone (M1.3), die eine induktiv gehdrtete
Oberflachenschicht aufweist (M1.4).

Das Merkmal M1.7 setzt die maximale Harte dieser
induktiv geharteten Oberflachenschicht in Relation zur
"maximal erreichbaren Harte" des verwendeten Stahls,
also des konkreten Stahls, aus dem das Laufbahnelement

bzw. der Walzkorper bestehen.

1.1.2 Die maximal erreichbare Harte dieses konkreten Stahls,
aus dem das Laufbahnelement bzw. der Walzkorper
bestehen, ist durch dessen Zusammensetzung vorgegeben.
Sie kann durch einen Stirnabschreckversuch oder
rechnerisch anhand von Formeln ermittelt werden (D3-02,
Punkte 2.4.1 und 2.4.3).

In beiden Fallen ist die maximal erreichbare Harte
dieses Stahls kein einzelner Wert, sondern liegt
innerhalb eines Streubands. Mehrere Stirnabschreck-
versuche desselben Probenkdorpers bzw. derselben
Stahlcharge fihren namlich aufgrund der ungleichmaBligen
Verteilung der Legierungsbestandteile im Stahl zu

unterschiedlichen Ergebnissen. In den Berechnungs-
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formeln ist dies durch einen Faktor wie "+ 2 HRC"

beriicksichtigt.

Naherungsweise kann die maximal erreichbare Harte eines
konkreten Stahls dem Datenblatt des Herstellers
entnommen werden. Ein bevorzugter Stahl gemal dem
Streitpatent ist ein Stahl der Spezifikation 50CrMo4
(Streitpatent, Absatz [0017]), dessen maximal
erreichbare Harte zwischen 60 und 65 HRC liegt, sofern
er im Glitegrad HH vorliegt (D4-02, Seite 54, letzte
Tabelle; Seite 55, mittlere Abbildung).

Das Merkmal M1.7 verlangt nun, dass die gehartete
Oberflachenschicht des Laufbahnelements bzw. des
WalzkoOrpers eine maximale Harte aufweisen muss, die
geringer als die maximal erreichbare Harte des
verwendeten Stahls ist. Der unterste Wert des
Streubands der maximal erreichbaren Harte fir den
konkret verwendeten Stahl definiert also die Grenze,
unterhalb der die maximale Harte der gehdrteten
Oberflachenschicht liegen muss, damit das Merkmal M1.7
erfillt ist.

Wenn also beispielsweise der flir die Herstellung des
Laufbahnelements bzw. des Walzkdrpers verwendete Stahl
der Spezifikation 50CrMo4 im Glitegrad HH entspricht,
wird der unterste Wert des gemessenen oder berechneten
Streubands der maximal erreichbaren Harte nicht unter
60 HRC liegen (da der Stahl andernfalls nicht der
Spezifikation entsprache). Das Merkmal M1.7 ware damit
beispielsweise erfiillt, wenn die Oberfldchenschicht auf
50 HRC gehéartet wird.

Fir die Erfiillung des Merkmals M1.7 geniigt es demnach,
die Oberfldchenschicht des Laufbahnelements bzw. des

Walzkorpers hinreichend "schlecht" zu harten. Dies
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gelingt dem Fachmann ohne Weiteres im Lichte seines
allgemeinen Fachwissens und der in den Absatzen [0010],
[0018] und [0019] des Streitpatents angegebenen
Informationen, indem er das Erhitzen und Abschrecken
des verwendeten Stahls entsprechend nachteilig
durchfihrt.

Erfindung gemal Anspruch 2

Der von Anspruch 1 abhangige Anspruch 2 definiert als

zusatzliches Kriterium, dass

M2.1 die gehdrtete Oberfliachenschicht eine maximale

Harte von mindestens 58 HRC aufweist.

Dieses Kriterium schlieBt aus, dass die Oberflachen-
schicht beliebig "schlecht" gehartet werden kann. Die
oben beispielhaft angegebene maximale Harte der
gehédrteten Oberfldchenschicht von 50 HRC geniigt dem
zusatzlichen Kriterium des Anspruchs 2 jedenfalls

nicht.

Bei der Verwendung von Stahl der Spezifikation 50CrMo4
im Gltegrad HH bedeutet das also, dass das Ergebnis des
Hartens zu einer Oberflachenschicht fihren muss, deren
maximale Harte in einem Korridor von weniger als 2 HRC
liegt. Unterhalb von 58 HRC ware namlich das Merkmal
M2.1 nicht erftllt, und bei 60 HRC und dariber ware das
Merkmal M1.7 nicht erfiillt.

Wie bei den Stirnabschreckversuchen macht sich aber
auch beim Harten die ungleichmaBige Verteilung der
Legierungsbestandteile im Stahl bemerkbar. Die durch
das Harten einstellbare maximale Harte eines Stahls
liegt daher unstreitig nicht bei einem einzelnen Wert,

sondern wiederum innerhalb eines Streubands. Die
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Beschwerdefiihrerin selbst nannte diesbeziiglich eine
Spanne von zumindest "+ 1 HRC", {ber die das Ergebnis
des Hartens gestreut ist. Das hat zur Folge, dass die
maximale Harte der gehdrteten Oberflachenschicht
zwangslaufig in einem Band zu liegen kommt, das

mindestens 2 HRC umspannt.

Bei der Verwendung von Stahl der Spezifikation 50CrMo4
- der einzigen im Streitpatent als Ausfihrungsbeispiel
genannten Legierung - im Giitegrad HH ist dieses Band
also breiter als der Korridor, der durch die Merkmale
M2.1 und M1.7 vorgegeben wird (mindestens 58 HRC
einerseits, weniger als 60 HRC andererseits). Folglich
ist unweigerlich entweder das Merkmal M2.1 oder das
Merkmal M1.7 nicht erfillt.

Die Beschwerdefilhrerin argumentierte, fiir die Merkmale
M2.1 und M1.7 sei der Mittelwert des Hartens

entscheidend.

Diese Merkmalsauslegung ergibt sich aber weder aus dem
Anspruchswortlaut noch aus der Beschreibung des
Streitpatents, selbst wenn man diese im vorliegenden

Fall zur Auslegung des Anspruchs heranziehen wiirde.

Die Beschwerdefiihrerin fihrte weiter aus, der Fachmann
kénne fiir die Ausfilhrung der Erfindung auf Stahle
zuriickgreifen, die eine deutlich hohere maximal
erreichbare Harte aufweisen als Stahl der Spezifikation
50CrMo4.

In der Tat wirde sich bei einer Verwendung solcher
Stdahle der beanspruchte Korridor fiir die maximale Harte
der geharteten Oberflachenschicht verbreitern, was die
Ausfiihrbarkeit der in Anspruch 2 beanspruchten

Erfindung in einem anderen Licht erscheinen liele. Die
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Beschwerdefilhrerin legte jedoch nicht dar, dass dem
Fachmann solche Stahle mit deutlich hodherer maximal
erreichbarer Harte als Stahl der Spezifikation 50CrMo4,
die dariber hinaus die Ubrigen in Anspruch 1
aufgefihrten Merkmale erfiillen, aus seinem allgemeinen
Fachwissen bekannt sind. Auch das Streitpatent nennt

keine solchen Stahle.

Der in Absatz [0004] des Streitpatents erwahnte Stahl
der Spezifikation 100Cr6 kommt jedenfalls nicht in
Betracht, weil ihm unstreitig eine Beimischung von

Molybdan gemédB Merkmal M1.6 fehlt.

Dem Fachmann ist es daher nicht méglich, anhand seines
allgemeinen Fachwissens und der im Streitpatent
angegebenen Informationen eine GroBwéadlzlageranordnung
zu erhalten, die samtliche Merkmale des Anspruchs 2

aufweist.

Das Streitpatent offenbart folglich die in Anspruch 2
des Hauptantrags beanspruchte Erfindung nicht so
deutlich und vollstandig, dass ein Fachmann sie

ausfihren kann.

Daher steht der Einspruchsgrund gemédRl Artikel 100 b)
EPU der Aufrechterhaltung des Streitpatents in der

erteilten Fassung entgegen.

Hauptantrag 0 - Zulassung

In dem wadhrend der miindlichen Verhandlung eingereichten
Hauptantrag 0 wurde der abhangige Anspruch 2

gestrichen.

Die Beschwerdegegnerinnen machten mit Verweis auf

Artikel 13 (2) VOBK geltend, der Antrag solle nicht in
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das Verfahren zugelassen werden. Zum einen sei die
Diskussion, dass die in Anspruch 2 beanspruchte
maximale Harte von mindestens 58 HRC zu Problemen bei
der Ausfihrbarkeit fiihre, schon lange Gegenstand des
Verfahrens. Zum anderen raume der Antrag prima facie
die aufgeworfene Frage der mangelnden Ausfihrbarkeit
nicht aus. Ferner gebe er Anlass zu neuen Einwanden
unter Artikel 84 EPU, weil nun ein Widerspruch zwischen
den Anspriichen und der Beschreibung bestehe. Die
Beschreibung stelle namlich in Absatz [0019] das
Merkmal M2.1 als erfindungsgemaB dar, in den Anspriichen
hingegen sei es nicht (mehr) als ein Merkmal der

beanspruchten Erfindung erwahnt.

Im schriftlichen Verfahren vor der Kammer wurde jedoch
die Ausfiihrbarkeit der "Erfindung gemal Anspruch 2"
nicht diskutiert. Vielmehr kam dieser Aspekt erstmals
in der mindlichen Verhandlung vor der Kammer zur
Sprache. Das Argument, dass eine maximale Harte von
mindestens 58 HRC zu Problemen bei der Ausfilhrbarkeit
fiithre, wurde bis zu diesen Zeitpunkt ausschlieBlich auf

Anspruch 1 und die Beschreibung gestitzt.

Die Streichung des Anspruchs 2 raumt auch prima facie
den Einwand der mangelnden Ausfiihrbarkeit aus, da die
Kammer in der mindlichen Verhandlung nur die
Ausfiihrbarkeit der "Erfindung gemal Anspruch 2" des

Hauptantrags verneinte.

Dariiber hinaus legten die Beschwerdegegnerinnen nicht
zur Uberzeugung der Kammer dar, dass die Streichung des
Anspruchs 2 deshalb zu einem Verstol unter Artikel 84
EPU fiihrt, weil dadurch ein Widerspruch zwischen dem
Anspruchssatz nach Hauptantrag 0 und der Beschreibung
gemal der erteilten Fassung hervorgerufen wird. Wenn

iberhaupt ein Widerspruch zwischen den Anspriichen und
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der Beschreibung zu erkennen ist, war dieser namlich
bereits vor der Streichung des Anspruchs vorhanden und
wurde nicht durch diese verursacht. Schon in den
erteilten Anspriichen wurde das Merkmal M2.1 ndmlich nur
als eine bevorzugte Ausfihrungsform der Erfindung

beschrieben (Anspruch 2).

Der wahrend der miindlichen Verhandlung eingereichte
Hauptantrag 0 wurde daher in das Beschwerdeverfahren

zugelassen.

Hauptantrag 0 - Ausfihrbarkeit

Die Beschwerdegegnerinnen machten zunachst mit Verweis
auf das Dokument WW2-01 geltend, der in Merkmal M1.1
verwendete Begriff "GroBRwédlzlageranordnung" impliziere,
dass die gehartete Oberfldchenschicht eine maximale
Harte von mindestens 58 HRC aufweisen muss. Dadurch
ergebe sich bereits aus dem Wortlaut des Anspruchs 1
dasselbe Ausfiihrbarkeitsproblem, das hinsichtlich des

erteilten Anspruchs 2 bestand.

Das Dokument WW2-01 ist jedoch eine Offenlegungsschrift
einer Patentanmeldung und reprasentiert daher weder das
allgemeine Fachwissen, noch ist es ein Beleg flr das
allgemeine Begriffsverstandnis des Fachmanns. Zwar mag
es zutreffen, dass GroBwalzlager in bestimmten
technischen Gebieten wie beispielsweise Windkraft-
anlagen nur dann sinnvoll eingesetzt werden kodnnen,
wenn deren Lauffladchen und Walzkorper gewisse
Anforderungen an die Harte erfiillen. Dies fihrt aber
nicht dazu, dass der Fachmann zwingend nur dann von
einem GroBwalzlager im Allgemeinen sprechen wiirde, wenn
dessen Laufflachen und Walzkdrper eine bestimmte Harte

aufweisen.
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Aus dem Begriff "GroRwadlzlageranordnung" ergibt sich
daher keine Mindestanforderung hinsichtlich der

maximalen Harte der gehédrteten Oberfldchenschicht.

Die Beschwerdefiihrerinnen argumentierten weiter,
Anspruch 1 sei nicht klar und stehe im Widerspruch zur
Beschreibung. Insbesondere die im Anspruch verwendeten
Ausdricke "maximale Harte" und "maximal erreichbare
Harte" hatten fiir den Fachmann keine eindeutige
Bedeutung. Der Klarheitsmangel sei dergestalt, dass der
Fachmann das erfindungsgemdBe Ziel nicht erreichen
kénne, weshalb ein VerstoB gegen Artikel 83 EPU

vorliege.

Der Anspruch 1 vermittelt dem Fachmann aber eine klare
und eindeutige Lehre (siehe oben Punkt 1.1). Die
"maximale Harte" der Oberflachenschicht des
Laufbahnelements bzw. des Walzkdrpers bezieht sich auf
das Ergebnis des induktiven Hartens (Merkmale M1.4 und
M1.7), also auf die tatsdchliche Harte des Werkstiicks.
Die "maximal erreichbare Harte" beschreibt die
Hartbarkeit des hierfiir verwendeten Stahls, also die
maximal mdégliche Harte, die dieser Stahl erreichen

kann.

Aus diesem Grund ist die Beschreibung des Streitpatents
fir die Auslegung des Anspruchs und insbesondere der
beiden beanstandeten Ausdriicke schon gar nicht

heranzuziehen.

Doch selbst wenn man zur Auslegung des Anspruchs die
Beschreibung hinzuziehen wiirde, ergabe sich kein

anderes Bild.

Der von den Beschwerdegegnerinnen in Bezug genommene

Hinweis in den Absdtzen [0013] und [0019], wonach
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(vorteilhaft) die maximale Harte der Oberflachenschicht
mindestens 58 HRC betragen miisse, damit das
Laufbahnelement eine ausreichend stabile Laufbahn
aufweise, um eine lange Lebensdauer zu gewahrleisten,
vermittelt dem Fachmann zwar, dass niedriger gehartete
Laufbahnelemente bzw. Walzkdrper nachteilig sind.
Dieser Hinweis fihrt aber weder zu einem anderen
Verstandnis der beanstandeten Ausdriicke als dem oben
dargelegten, noch hindert er den Fachmann daran, die
beanspruchte Erfindung derart "nachteilig" auszufithren
und die Oberfladchenschicht beispielsweise nur auf 50
HRC zu harten (siehe oben Punkt 1.1.3).

Der von den Beschwerdegegnerinnen geltend gemachte
Klarheitsmangel ist folglich schon nicht gegeben,
sodass auch nicht zu prifen ist, ob daraus ein Verstol

gegen Artikel 83 EPU resultieren konnte.

Die Beschwerdegegnerinnen fihrten weiter aus, der
Fachmann wisse nicht, ob er innerhalb oder auBRerhalb
des Schutzbereichs des Anspruchs 1 arbeite. Dies sei
insbesondere den Merkmalen "maximale Harte" und
"maximal erreichbare Harte" geschuldet, die jeweils

keinen exakten Wert angaben, sondern ein Streuband.

Nach der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern
bezieht sich aber die Frage, ob sich der Fachmann im
beanspruchten Bereich ("verbotenen Schutzbereich" eines
Anspruchs) befindet, auf die Definition des begehrten
Schutzumfangs unter Artikel 84 EPU und nicht auf die
ausreichende Offenbarung der Erfindung unter Artikel 83
EPU (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage
2022, II.C.6.6.4 und II.C.8.2).

Es mag zutreffen, dass der Schutzbereich des

vorliegenden Anspruchs 1 in dessen Randbereichen nicht
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klar definiert ist, da flir legierte Stadhle die maximale
Hartbarkeit ebenso wie das Ergebnis einer tatsdchlichen
Hartung stets innerhalb eines Streubands liegen
(Artikel 84 Satz 2 EPU). Dies fithrt aber nicht dazu,
dass der Fachmann die Erfindung in diesen Randbereichen
des Schutzbereichs nicht erfolgreich ausfihren kdnnte
(Artikel 83 EPU).

Die Beschwerdegegnerinnen trugen ferner vor, die
Erfindung sei zumindest nicht iber den gesamten
beanspruchten Bereich ausfihrbar. Dies ergebe sich
schon daraus, dass der Schutzbereich des erteilten
abhdngigen Anspruchs 2 zwingend eine Teilmenge von dem
des Anspruchs 1 sei. Da fiur Anspruch 2 die
Ausfihrbarkeit verneint wurde, sei zumindest der
hiervon umfasste Teilbereich des Anspruchs 1 nicht

ausfihrbar.

Dieses Argument setzt voraus, dass die Ausfihrbarkeit
fir einen bestimmten Bereich verneint wurde, der unter
den Schutzbereich des Anspruchs 1 fallt. Dies ist
vorliegend jedoch nicht der Fall. Die Ausfithrbarkeit
der Erfindung gemal Anspruch 2 wie erteilt wurde
stattdessen verneint, weil es dem Fachmann nicht
mbéglich ist, die durch die Anspruchsmerkmale M2.1 und

M1.7 definierten Bereichsgrenzen einzuhalten.

Die Kammer bezweifelt nicht, dass der Fachmann einen
Stahl der Spezifikation 50CrMo4 im Glutegrad HH fiur die
Herstellung des Laufbahnelements bzw. des Walzkdrpers
verwenden und die Oberflédchenschicht derart harten
kann, dass das Ergebnis den Bereich von 58 bis 60 HRC
abdeckt (Anspruch 1). Aufgrund des Streubands beim
Harten von zumindest + 1 HRC ist der Fachmann aber
nicht in der Lage, die durch die Merkmale M2.1
(Anspruch 2 wie erteilt) und M1.7 definierten Ober- und
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Untergrenzen gleichzeitig einzuhalten (siehe oben Punkt
1.2.4).

Die in Anspruch 1 beanspruchte Erfindung ist also
durchaus iber den gesamten beanspruchten Bereich, und
insbesondere auch in den Randbereichen des

Schutzbereichs (siehe oben Punkt 3.3) ausfihrbar.

Auf diesen Aspekt beziehen sich auch die von den
Beschwerdegegnerinnen eingereichten Rechtsfragen zur
Vorlage bei der GroBen Beschwerdekammer, die wie folgt

lauten:

"Rechtsfrage 1

Kann ein unabhédngiger Anspruch im Einklang mit der
standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern im
gesamten beanspruchten Bereich ausfihrbar sein, wenn
die Ausfiihrbarkeit des Gegenstands eines auf diesen
unabhédngigen Anspruch zuriickbezogenen Anspruchs

verneint wurde?

Rechtsfrage 2

Sofern Rechtsfrage 1 bejaht wird:

Ist der Bereich, dessen Ausfihrbarkeit verneint wird,
im unabhangigen Anspruch oder in der Beschreibung

kenntlich zu machen?"

Insbesondere die Rechtsfrage 2 geht davon aus, dass die
Ausfihrbarkeit fir einen Bereich verneint wird, der von
einem abhédngigen Anspruch definiert und von dem in
Bezug genommenen unabhdngigen Anspruch zwangslaufig
umfasst ist. Dies ware beispielsweise der Fall, wenn
ein unabhédngiger Anspruch einen breiteren Bereich von
20 bis 80 bestimmt, und ein davon abhangiger Anspruch
einen engeren von 50 bis 60. Wenn hier die

Ausfiihrbarkeit fir den engeren Bereich von 50 bis 60 zu
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verneinen ware, so kann sie auch nicht iber den

gesamten breiteren Bereich von 20 bis 80 gegeben sein.

Hiervon zu unterscheiden ist der Fall, bei dem der
unabhangige Anspruch die Erfindung iber eine erste
Bedingung definiert, und der davon abhangige Anspruch
eine weitere Bedingung hinzufigt. In einem solchen Fall
kann sich die Frage der ausfilhrbaren Offenbarung
stellen, wenn die beiden Bedingungen widerstreitend
sind oder sich gar gegenseitig ausschlieBen. Ein
typisches Beispiel hierfiir ist, wenn der unabhédngige
Anspruch den beanspruchten Gegenstand mittels einer
ersten Bereichsgrenze definiert, beispielsweise
"kleiner als A", und der davon abhédngige Anspruch eine
weitere Bereichsgrenze hinzufiigt, beispielsweise
"groBer als B". Kennt der Fachmann Gegenstande, die
kleiner als A sind, kann er die im unabhangigen
Anspruch definierte Erfindung ilber die gesamte
beanspruchte Breite ausfiihren. Kennt er aber keine
Gegenstande, die gleichzeitig kleiner als A und grober
als B sind, beispielsweise weil A < B gilt, ergibt sich
ein Ausfiihrbarkeitsproblem beziiglich der im abhangigen

Anspruch definierten Erfindung.

Der letztgenannte Fall umfasst auch den vorliegenden
Sachverhalt, bei dem die Ausfiihrbarkeitsproblematik
daraus resultiert, dass es dem Fachmann nicht gelingt,
gleichzeitig zweli im erteilten abhangigen Anspruch 2
definierte Bereichsgrenzen einzuhalten, wie oben

dargelegt (siehe Punkte 1.2.4 und 3.4).

Da die Vorlagefragen folglich fiir die Entscheidung in
der Sache nicht maBgeblich sind, entschied die Kammer,
die GroRe Beschwerdekammer hiermit nicht zu befassen
und den entsprechenden Antrag der Beschwerdegegnerinnen
zurlickzuweisen (Artikel 112 EPU).
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Die Beschwerdegegnerinnen argumentierten zuletzt, das
einzige Beispiel, das in der Beschreibung des
Streitpatents genannt sei und unter den Anspruch falle,

misse ausfihrbar sein.

Hierzu ist festzustellen, dass Regel 42 (1) e) EPU zwar
festlegt, dass in der Beschreibung wenigstens ein Weg
zur Ausfihrung der beanspruchten Erfindung im Einzelnen
anzugeben ist. Dies soll, wo es angebracht ist, durch
Beispiele und gegebenenfalls unter Bezugnahme auf
Zeichnungen geschehen. Fir die Frage der ausfihrbaren
Offenbarung unter Artikel 83 EPU ist es aber
unerheblich, ob die Beschreibung uUberhaupt ein Beispiel
auffihrt, und wenn ja, ob dieses unter den Anspruch
fallt, solange der Fachmann aufgrund der Gesamtheit der
im Patent gegebenen Informationen und seines
allgemeinen Fachwissens in der Lage ist, die

beanspruchte Erfindung auszufihren.

Im Ubrigen ist im vorliegenden Fall die in Anspruch 1
beanspruchte Erfindung mit dem in Absatz [0017]
genannten Stahl der Spezifikation 50CrMo4 tatsachlich
ausfihrbar. Die Zusammensetzung dieses Stahls erfillt
unstreitig die Merkmale M1.5 und M1.6, und der Fachmann
kann hieraus unstreitig eine GroBwalzlageranordnung
gemal den Merkmalen M1.1 bis M1.4 herstellen. Fir die
Erfillung des Merkmals M1.7 muss der Fachmann die
Oberflachenschicht des Laufbahnelements bzw. des
Walzkdrpers lediglich entsprechend "schlecht" harten,
beispielsweise auf 50 HRC. Dies gelingt dem Fachmann

ohne Weiteres (siehe oben Punkt 1.1.3).

Entsprechendes gilt fir das in Anspruch 5 beanspruchte

Verfahren.
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Das Streitpatent offenbart folglich die in den
Ansprichen 1 und 5 gemal Hauptantrag 0 beanspruchte
Erfindung so deutlich und vollstandig, dass ein

Fachmann sie ausfihren kann.

Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung

Gemalh Artikel 11 VOBK 2020 kann die Kammer die
Angelegenheit an das Organ zurickverweisen, das die
angefochtene Entscheidung erlassen hat, wenn besondere

Grunde dafir sprechen.

Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung das
Streitpatent widerrufen, da sie zu dem Schluss kam,
dass der Einspruchsgrund des Artikels 100 b) EPU seiner
Aufrechterhaltung entgegensteht. Die
Einspruchsabteilung hat sich im Rahmen ihrer
Entscheidung - folgerichtig - nicht mit der Frage der
Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit des

Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 befasst.

Da es das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens ist,
die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu lberprifen
(Artikel 12 (2) VOBK 2020), und da zur Frage der
Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit des
Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 noch keine
Entscheidung der Einspruchsabteilung vorliegt, die
Uberprift werden konnte, bestehen besondere Grinde fir

eine Zurlckverweisung.

Die Absicht der Kammer, die Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung
zurickzuverweisen, wie von der Beschwerdefiithrerin und
der Beschwerdegegnerin 2 beantragt, wurde den
Beteiligten bereits in der Mitteilung gemal

Artikel 15 (1) VOBK 2020 vom 3. August 2023 unter
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Punkt 5 mitgeteilt. Keiner der Beteiligten sprach sich

dagegen aus.

Daher wird die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung

zur weiteren Entscheidung zurickverwiesen.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

1.

2. Der Antrag auf Vorlage der Sache an die GroBe
Beschwerdekammer wird zuriickgewiesen.

3. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die

Einspruchsabteilung zurickverwiesen.
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