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Sachverhalt und Antridge

IT.

III.

Iv.

1877.D

Die Beschwerdefuhrerin ist Inhaberin des européischen
Patents Nr. 0 112 969 {(Anmeldenummer: 83 109 368.7).

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) legte gegen das
Patent Einspruch ein und beantragte, das Patent wegen

mangelnder Patentfdhigkeit 2zu widerrufen.

Sie berief sich dabei auf die folgenden Dokumente:

D1: DE-C-3 038 865
D2: DE-A-2 260 256 und
D3: DE-C-200 426.

Nach Prufung des Einspruchs wurde das Patent durch

Entscheidung der Einspruchsabteilung widerrufen.

In einem anschliefenden ersten Beschwerdeverfahren nannte

die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) erstmals die

Dokumente
D4: DE-C-2 335 809 und
D5: US-A-2 047 883.

Durch die Entscheidung T 502/90 der damals zustandigen
Kammer - 3.2.5 vom 12. Januar 1993 wurde die
Widerrufsentscheidung aufgehoben und die Sache an die

Einspruchsabteilung zuruckverwiesen mit der Auflage,

"die Prafung der erfinderischen Tatigkeit des
Gegenstandes des in der mindlichen Verhandlung
iberreichten, formal zulassigen Anspruchs anhand der

Druckschriften D3, D4 und D5 durchzufuhren".
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Am Schluff der Grunde der Entscheidung T 502/90 wird
zusammenfassend ausgefihrt, daff eine Kombination der
Lehren gemaf den Dokumenten D2 und D3 nicht zum Verfahren
gemaR Patentanspruch 1 fuhre. Angesichts der Bedeutung
der erst im Beschwerdeverfahren genannten Dokumente D4
und D5 sehe die Kammer beim derzeitigen Verfahrensstand
davon ab, eine Entscheidung daruber zu treffen, ob das
Verfahren gemaf dem Patentanspruch gegentber den den
Dokumenten D4, D3 und D5 zu entnehmenden Lehren auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Mit Entscheidung in der mindlichen Verhandlung vom
4. November 1993, in schriftlich begrindeter Form am
1. Dezember 1993 zur Post gegeben, hat die
Einspruchsabteilung das europé&ische Patent erneut

widerrufen.

GemaR dieser Entscheidung ergibt sich der Gegenstand des
Patentanspruchs 1 in naheliegender Weise aus dem Stand

der Technik nach den Dokumenten D3 und D4.

Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdefuhrerin
(Patentinhaberin) am 20. Januar 1994 unter gleichzeitiger

zahlung der vorgeschriebenen Gebuhr Beschwerde ein.

Die Beschwerdebegrindung wurde am 31. Marz 1994

eingereicht.

Es wurde am 1l4. Mai 1996 vor der Kammer mundlich

verhandelt.

Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des mit

der Beschwerdebegrundung eingereichten Patentanspruchs

e/l
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(Hauptantrag), hilfsweise mit den in der mindlichen
Verhandlung uberreichten Unterlagen (Patentanspruch,
Beschreibung) zusammen mit den am 1. Dezember 1992

eingegangenen Figuren 1 bis 7c.
Der einzige Patentanspruch gemdf Hauptantrag lautet:

"Verfahren zum Walzen von Metallbandern (20) in einem
Vier-wWalzen-Gerust unter Nutzung axial verschiebbarer
sowie biegemomentbeaufschlagbarer Arbeitswalzen (10, 11)
und axial verschiebbarer Stutzwalzen (7, 17), wobei die
Stutzwalzen in Abhangigkeit von der Breite des jeweiligen
Walzgutes gegensinnig derart verschiebbar sind, daf je
ein Ballenende der ocberen Stutzwalze (17) mit einer der
Flanken des Walzbandes (20) und das gegenuberliegende
Ballenende der unteren Stutzwalze (7) mit der der ersten
gegeniberliegenden Flanke des Walzbandes (20) bundig
stehen und wobei die Arbeitswalzen (10, 11) beim Walzen
von Metallbandern gleicher Breite nach dem Durchlauf
eines oder mehrerer Bander gegen diese axial um gegen-
laufige Verschiebewege verschoben werden zwischen einem
Arbeitszustand, bei dem die untere Stutzwalze (7) und die
untere Arbeitswalze (10) gemeinsam verschoben sind, bis
die Ballenenden der beiden Walzen (7, 10) bundig mit der
einen Bandkante stehen und die obere Arbeitswalze (11)
und die obere Stutzwalze (17) so verschoben sind, bis
deren Ballenenden bundig mit der anderen Bandkante des
Walzgutes (20) stehen (Fig. 5) und einem Arbeitszustand,
bei dem die auf einer Seite des Walzgutes laufenden
wWalzen (7, 10; 11, 17) jeweils gegensinnig so verschoben
sind, daR jeweils ein Ballenende der Stutzwalzen bundig
mit einer Bandkante steht und die zugehdrigen Arbeits-
walzen jeweils mit der anderen Bandkante bundig stehen
(Fig. 6)."

1877.D . 5 willis
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Der einzige Patentanspruch gemdff Hilfsantrag lautet:

"Verfahren zum Walzen von Metallbandern (20) in einem
Vier-walzen-Gerust unter Nutzung biegemomentbeaufschlag-
barer Arbeitswalzen (10, 11) und axial verschiebbarer
Stutzwalzen (7, 17), wobei die Statzwalzen in
Abhangigkeit von der Breite des jeweiligen Walzgutes
gegensinnig derart verschoben werden, da je ein
Ballenende der oberen Stutzwalze (17) mit einer der
Flanken des Walzbandes (20) und das gegenﬁberliegende
Ballenende der unteren Stutzwalze (7) mit der der ersten
gegenuberliegenden Flanke des Walzbandes (20) bundig
stehen, wobei die Arbeitswalzen (10, 11) beim Walzen von
Metallbandern gleicher Breite nach dem Durchlauf eines
oder mehrerer Bénder gegen diese axial um gegenlaufige
Verschiebewege verschoben werden auf einen Arbeits-
zustand, bei dem die auf einer Seite des Walzgutes
laufenden Walzen (7, 10; 11, 17) jeweils gegensinnig so
verschoben sind, daff jeweils ein Ballenende der
Statzwalzen bundig mit einer Bandkante steht und die
zugehdérigen Arbeitswalzen jeweils mit der anderen

Randkante bundig stehen (Fig. 6)."

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die

Beschwerde zuriuckzuweisen.

Zur Begrundung ihres Antrages fuhrte sie im wesentlichen

aus:

i) Die Beschwerdekammer sei an die rechtliche
Beurteilung der ersten Entscheidung T 502/90 und
insbesondere an deren Tenor gebunden, der den
Patentanspruch bezeichne, der der weiteren

Entscheidung zugrunde zu legen ist. Die Kammer sei

e/
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daher im Hinblick auf Artikel 111 (2) EPU nicht
berechtigt, uber den spdter eingereichten,
wesentlich abgednderten Patentanspruch gemaf

Haupt- oder Hilfsantrag zu entscheiden.

Der abgeanderte Patentanspruch gem@ff Hauptantrag
gehe Uber den Inhalt der Anmeldung in der
ursprunglich eingereichten Fassung hinaus

(Artikel 123 (2) EPU). Der beanspruchte Verschiebe-
weg zwischen den in Figur 5 und Figur 6
dargestellten Arbeitszustéanden finde keine Stutze

in dem ursprunglich Offenbarten.

Das Verfahren gemaf dem Patentanspruch nach
Hilfsantrag ergebe sich in naheliegender Weise aus

der Zusammenschau der Dokumente D4 und D3 oder DS5.

Bei dem am n&chsten kommenden Stand der Technik
nach Dokument D4 sei die Teilaufgabe, Bander guter
Planheit herstellen zu kénnen, schon geldst.
Ausgehend von diesem Stand der Technik bestehe
daher die zu l6sende Aufgabe noch darin, beim
Walzen von Bandern gleicher Breite optimale
Verschleiffbedingungen an Arbeitswalzen zu
erhalten. In Dokument D3 sei ausdricklich
angegeben, daff beim Walzen von Metallbandern
gleicher Breite die Arbeitswalzen zur Erzielung
einer gleichméfRigen Abnutzung von Zeit zu Zeit
axial um gegenlaufige Verschiebewege axial

verschoben werden sollen.

Es stehe zwar aufer Frage, daf sich das im --
Patentanspruch definierte Vier-Walzen-Gerust und
das Walzwerk gem&f Dokument D3 voneinander
unterscheiden. Dies andere aber nichts an der
Tatsache, daff dieses Dokument den vorstehend

genannten klaren Hinweis gebe.
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Diese Maffnahme bei dem bekannten Verfahren geméaf
Dokument D4 anzuwenden, um auch dort die
entsprechende Aufgabe zu ldésen, sei als im Bereich

fachmannischer Uberlegungen liegend anzusehen.

iv) Gemaf der Streitpatentschrift sollten die Walzen
zur Erzielung der besten Planheit entsprechend der
jetzigen Figur 6 angeordnet werden. Diese Lage
stelle aber nur einen Endpunkt der Verschiebung
der Arbeitswalzen dar und es sei nicht erkennbar,
wie das Erreichen dieses Endpunkts zu der guten

Planheit beitragen kdnne.

IX. Die Beschwerdefuhrerin trat diesem Vorbringen in allen
Punkten entgegen. Sie vertrat insbesondere die
Auffassung, dafl der geanderte Patentanspruch gemaf
Hauptantrag nicht uber das ursprunglich Offenbarte
hinausgehe. Wenn Figur 5 einen Endpunkt und Figur 6 einen
anderen Punkt der Verschiebung zeigten und die
Streitpatentschrift lehre, die Walzen bei dem
erfindungsgemaRen Verfahren axial zu verschieben, so sei
fur den fachmannischen Leser ohne weiteres erkennbar,
daR, wie beansprucht, die Walzen zwangslaufig zwischen

den beiden Endpunkten verschoben werden.
X. Das von der Beschwerdegegnerin verspdtet genannte
Dokument JP-A-55-77 903 wurde von der Kammer wegen

fehlender Relevanz nicht bertcksichtigt
(Artikel 114 (2) EPU).

Entscheidungsgriinde

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
der Regel 64 EPU; sie ist zulassig.

1877.D ool o



1877.D

- T 0027/94

Bindungswirkung der friheren Entscheidung T 502/90 der

Beschwerdekammer 3.2.5:

Es geht hier um die Frage, ob die neuen Patentanspruche
(Patentanspruch laut Haupt- und Hilfsantrag), die sich
von dem in der Entscheidung T 502/90 bezeichneten
Patentanspruch unterscheiden, von der Beschwerdekammer im
Hinblick auf Artikel 111 (2) EPU berucksichtigt werden
konnen. Dabei ist nach gefestigter Rechtéprechung davoﬁ
auszugehen, daf sich die Bindungswirkung nach

Artikel 111 (2) nicht nur auf das betreffende Organ der
ersten Instanz, sondern auch auf die mit der Sache ggf.
erneut befaRte Beschwerdekammer erstreckt (vgl. T 79/88,
ABl. EPA 1992, 283, T 843/91, ABl. EPA 1994, 818).

Artikel 111 (2) stellt klar, daf bei Zuruckverweisung zur

weiteren Entscheidung eine Bindung an die rechtliche

- Beurteilung durch die Kammer nur besteht, soweit der

Tatbestand unverandert bleibt. Im Einspruchsverfahren
kann sich aber generell die tatsachliche Grundlage einer
Beschwerdeentscheidung nachtraglich nicht nur durch die
Ermittlung eines weiteren Standes der Technik, sondern

auch durch eine Anderung der Patentanspriche verandern.

Gemaf Artikel 111 (2) EPU wird davon ausgegangen, dafd
eine Beschwerdekammer eine oder mehrere Teil-
entscheidungen getroffen hat, die Angelegenheit jedoch im
abrigen zur weiteren Entscheidung an die Vorinstanz
zurickverweist. Das Einspruchsverfahren wird in einem
solchen Fall fur den noch zu entscheidenden
zuruickverwiesenen Teil - im vorliegenden Fall die Frage
der erfinderischen Tatigkeit im Hinblick auf die --
Dokumente D3 bis D5 - vor der Vorinstanz fortgesetzt.
Dabei ist es selbstverstandlich, insbesondere wenn die

Frage der erfinderischen Tatigkeit anhand verspatet
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vorgebrachter Dokumente zu prufen ist, daf die
Patentinhaberin auch in dieser Phase des Verfahrens die
Moéglichkeit haben muff (vgl. Regel 57 a)), ihr
Patentbegehren anzupassen, um diesem neuen Stand der

Technik Rechnung zu tragen.

Im vorliegenden Fall sind durch die frihere Entscheidung
T 502/90 folgende Punkte endgiltig entschieden worden:

i) Die formale Zulassigkeit des in der Entschei&ung
bezeichneten Patentanspruchs im Hinblick auf
Artikel 123 EPU;

ii) die Berucksichtigung der verspatet vorgebrachten
Dokumente D4 und D5 bei der Prufung der
Patentfahigkeit;

iii) die Neuheit des in der Entscheidung bezeichneten
Patentanspruchs gegeniber den Dokumenten D2
bis D5; und

iv) die erfinderische Tatigkeit des Gegenstands dieses
Patentanspruchs im Hinblick auf die Kombination

der Lehren gemafz den Dokumenten D2 und D3.

Uber die erfinderische Tatigkeit im Hinblick auf die
Dokumente D3, D4 und D5 wurde dagegen ausdrucklich nicht
entschieden. Die Beschwerdekammer hat die Sache vielmehr
an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zuridck-

verwiesen, diese Prufung durchzufihren.

Das EPA (einschlieflich der Beschwerdekammer) ist im
vorliegenden Fall folglich nur an die rechtliche
Beurteilung gebunden, die den Teilentscheidungen i) bis
iv) zugrundegelegt ist (res judicata), nicht aber
beziuglich des den zuruckverwiesenen Teil betreffenden,

noch zu entscheidenden Punkts. Der Inhalt des

ool o
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Patentanspruchs, der laut der friheren Entscheidung

T 502/90 auf erfinderische Té&tigkeit anhand der

Dokumente D3 bis DS zu prufen ist, ist dabei als ein
Ausgangspunkt fur die Gestaltung des weiteren Verfahrens
vor der Einspruchsabteilung nach der Zurickverweisung zu
betrachten. Der Hinweis auf diesen Patentanspruch kann in
diesem Zusammenhang keine Bindungswirkung entfalten, denn
er bezeichnet lediglich die zuruckverwiesene Sache (d. h.
die noch ausstehende Prufung auf erfinderische '

Tatigkeit), uber die noch nicht entschieden ist.

Laut Artikel 100 a) EPU unterliegt "der Gegenstand des
europdischen Patents" der Prufung auf Pateﬂtféhigkeit
nach den Artikeln 52 bis 57 und auf erfinderische
Tatigkeit (Artikel 56). Eine Beschrankung der Prufung auf
den Inhalt eines einmal als formal zulassig betrachteten

Patentanspruchs ist damit nicht verbunden.

Anderes gilt, wenn die Beschwerdekammer die angefochtene
Entscheidung aufhebt und die Sache an die erste Instanz
zuruckverweist mit der Auflage, das Patent mit den von
der Beschwerdekammer benannten, in Wortlaut festgelegten
Patentanspruchen nach Anpassung der Beschreibung
aufrechtzuerhalten. In diesem Fall ist die Vorinstanz an
die rechtliche Beurteilung, die der Entscheidung der
Beschwerdekammer zugrunde liegt, gebunden. Uber die
Patentfahigkeit der Patentanspriche ist in diesem Fall
endgultig entschieden, so daff dieser Teil der
Entscheidung res judicata ist. In eine Prufung der
Patentfahigkeit darf die Einspruchsabteilung in einem
solchen Fall nicht mehr eintreten, auch nicht, wenn sich
der Tatbestand geandert hat (siehe Schulte, PatG. 5.
Auflage (Anhang), § 73 Rdn. 35 und die oben zitierte
Entscheidung T 843/91).
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2.5 Es ist erganzend zu bemerken, daff der einschrankend
geadnderte Patentanspruch gemdff Hauptantrag gleichzeitig
mit der Beschwerdebegriundung eingereicht wurde und somit
eine Reaktion auf die erneute Widerrufsentscheidung der
Einspruchsabteilung darstellt. Mithin kann diese
einschrankende Anderung des Patentbegehrens, mit der
Bedenken des EPA gegen die Patentfahigkeit begegnet
werden soll, auch nicht als verspétet zuriuckgewiesen

werden.

2.6 Aus alledem folgt, daf die nachtragliche Einreichung
neuer Patentanspriiche (Patentanspruch laut Haupt- bzw.
Hilfsantrag) im Hinblick auf Artikel 111 (2) EPU 2ulassig

ist.
3. Zum Hauptantrag:
3.1 Artikel 123 (2) EPU:

Der der fruheren Entscheidung T 502/90 zugrunde gelegte
Patentanspruch wurde durch die folgenden Merkmale

erganzt:

Die gegenlaufige Verschiebung der Arbeitswalzen erfolgt,
*zwischen einem Arbeitszustand, bei dem die untere
Stutzwalze (7) und die untere Arbeitswalze (10) gemeinsam
verschoben sind, bis die Ballenenden der beiden Walzen
(7, 10) bundig mit der einen Bandkante stehen und die
obere Arbeitswalze (11) und die obere Statzwalze (17) so
verschoben sind, bis deren Ballenenden bundig mit der
anderen Bandkante des Walzgutes (20) stehen (Fig. 5) und
einem Arbeitszustand, bei dem die auf einer Seite des
Walzgutes: laufenden wWalzen (7, 10; 11, 17) jeweils
gegensinnig so verschoben sind, da jeweils ein
Ballenende der Stutzwalzen biundig mit einer Bandkante
steht und die zugehérigen Arbeitswalzen jeweils mit der

anderen Bandkante bindig stehen (Fig. 6)."

1877 .D R A
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Im vorliegenden Fall geht es nicht um die Frage, ob die
nunmehr beanspruchte, auf Figur 5 bezogene Endstellung
eine Stutze in dem ursprunglich Offenbarten findet; diese
Frage ist zu bejahen und wird von keinem der Beteiligten
bezweifelt. Entsprechendes gilt fir die zweite in Figur 6
gezeigte Endstellung. Es geht vielmehr um die Frage, ob
die beanspruchte VerknuUpfung dieser beiden Merkmale,
namlich der Verschiebeweg gerade zwischen diesen beiden
Endstellungen, uber den Inhalt der ursprunglichen '

Anmeldung hinausgeht.

Es ist unbestritten, daff das Verschieben der Walzen
zwischen der Endstellung der Figur 5 und der der Figur 6
nicht ausdrucklich erwahnt oder dargestellt ist. Die
Beschwerdefuhrerin hat in dieser Hinsicht vorgebracht,
dafR der beanspruchte Verschiebeweg fur den fachmannischen
Leser aus dem ursprunglich Offenbarten erkennbar sei:
einerseits seien die beiden Endstellungen eindeutig
offenbart und andererseits wisse der Fachmann, daf die

Walzen langsverschoben werden.

Diesen Ausfuhrungen liegt offenbar die Annahme zugrunde,
dafR nur ein Verschiebeweg méglich ist. Das ist jedoch
nicht der Fall: Auf Seite 5, letzter Absatz der
ursprunglichen Anmeldung ist darauf hingewiesen, dafs zur
Erreichung der Endstellung gemaf Figur 5 die untere
Stutzwalze (7) und die untere Arbeitswalze (10) gegen die
vertikale Symmetrieebene des Gerustes gemeinsam nach
rechts verschoben seien, bis die Ballenenden der beiden
Walzen bundig mit der linken Bandkante stehen, und
entsprechend seien die obere Arbeitswalze (10) und die
Stutzwalze (17) nach links verschoben, bis ihre rechten
Ballenenden bundig mit der rechten Seitenkante des

Walzengutes (20) stehen.

v/ o
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Da bei diesem Verschieben die Ausgangsstellung die
symmetrische Walzenanordnung gemdf Figur 2 ist, wird
hierdurch eine gegenlaufige Verschiebung suggeriert, bei
der die Walzen zwischen der symmetrischen Ausgangs-
stellung gemaf Figur 2 und der Endstellung nach Figur S
verschoben werden. Ebenfalls laft sich die beschriebene
Endstellung nach Figur 6 (neu) von der symmetrischen
Ausgangsstellung gemdff Figur 2 aus erreichen. Mithin wird
der fachménnische Leser auf zwei mégliche Alternativen
hingewiesen, nicht jedoch auf eine Verschiebung zwischen

den genannten beiden Endstellungen.

Aus den vorstehend genannten Grunden entspricht der
Patentanspruch des Hauptantrages nicht den Erfordernissen
von Artikel 123 (2) EPU, weshalb der Hauptantrag der

Beschwerdefuhrerin zuruckzuweisen ist.
Zum Hilfsantrag
Artikel 123 (2) EPU

Der Patentanspruch gemaff Hilfsantrag enthalt zusatzlich
zu dem der friuheren Entscheidung T 502/90 zugrunde-
gelegten Patentanspruch die Angabe der Endstellung der

Verschiebung nach Figur 6.

In der vorstehend genannten Entscheidung wurde bereits
uber die Zuléassigkeit der vorgenommenen Anderungen im
damaligen Patentanspruch entschieden. Insoweit ist die
hier entscheidende Kammer durch die Vorentscheidung

gebunden.

Das erganzende Merkmal ist der urspringlichen Figur 7 und
dem die Seiten 12 und 13 udberbrickenden Absatz der

urspruinglichen Beschreibung entnehmbar.
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Mithin geht der Patentanspruch nicht uber das
ursprunglich Offenbarte hinaus (Artikel 123 (2) EPU).

Der geltende Patentanspruch enthalt samtliche Merkmale
des erteilten Patentanspruchs 1, so dafz auch sein
Schutzbereich nicht erweitert worden ist (Artikel 123 (3)

EPU) .
Neuheit

Bereits in der fruheren Entscheidung T 502/90 wurde die
Neuheit des damals beanspruchten Verfahrens bejaht
(Punkt 5 der Entscheidungsgrunde). Da der Patentanspruch
gemaR Hilfsantrag samtliche Merkmale dieses Anspruchs
enth&lt sowie ein ergénzendes Merkmal, ist auch dessen

Neuheit gegeben.
Aufgabe und Lésung

Es ist unbestritten, daf Dokument D4 den ndchstkommenden

Sstand der Technik représentiert.

Dieses Dokument offenbart ein Verfahren zum Walzen von
Metallbandern in einem Vier-Walzen-Gerust unter Nutzung
biegemomentbeaufschlagbarer Arbeitswalzen und axial
verschiebbarer Stutzwalzen, bei dem die Stutzwalzen in
Abhangigkeit von der Breite des jeweiligen Walzgutes
gegensinnig derartig verschiebbar sind, daR je ein
Ballenende der oberen Stutzwalze mit einer der Flanken
des Walzbands und das gegenuberliegende Ballenende der
unteren Stutzwalze mit der dieser Flanke gegenuiber-
liegenden Flanke des Walzbands bundig stehen. Durch diese
Verschiebbarkeit der Stutzwalzen soll eine gute Planheit
der Walzgutoberflache erzielbar sein (vgl. Patent-
anspruch 1 sowie Spalte 2, Zeilen 11 bis 31 und Figur 3
des Dokuments D4).
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Vvon dem Verfahren gemaff dem Dokument D4 unterscheidet
sich das Verfahren gemdf dem Patentanspruch durch die
Merkmale

i) die Arbeitswalzen werden beim Walzen wvon
Metallbandern gleicher Breite nach dem Durchlauf
eines oder mehrerer Bander gegen diese axial um

gegenlaufige Verschiebewege verschoben, und

ii) bei einem Arbeitszustand sind die auf einer Seite
des Walzgutes laufenden Walzen jewells gegensinnig
so verschoben, daf jeweils ein Ballenende der
Stutzwalzen bundig mit einer Bandkante steht und
die zugehérigen Arbeitswalzen jeweils mit der

anderen Bandkante bundig stehen (Figur 6).

Die VerfahrensmaRnahme i) bewirkt, daf beim Walzen von
Metallbandern gleicher Breite der durch die Bandkante
hervorgerufene Verschleiff der Arbeitswalzen gleichmé&fig
uber defen Breite verteilt wird, wodurch die Standzeit
der Arbeitswalzen verlangert werden kann (vgl. Spalte 3,
Zeilen 48 bis 58 der Streitpatentschrift).

Die Verfahrensmafnahme ii) bewirkt eine "maximale
Planheit" des Bandes (Spalte 5, Zeile 50), da bei dem
Arbeitszustand nach Figur 6 die geringsten Deformationen
des Walzprofiles auftreten und die maximale Wirkung der
Arbeitswalzendurchbiegung erzielt wird (vgl. Spalte 5,
Zeilen 50 bis 60). Diese Angaben werden durch die am

6. Mai 1993 eingereichten Vergleichsversuche der
Patentinhaberin untermauert. Werden bei einem
Vier-Walzen-Gerust die Arbeitswalzen gegensinnig
verschoben, wie dies in Figur 6 der geé@nderten
Streitpatentschrift dargestellt ist, so zeigt sich gemaf

el ot
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Abbildung 9 der Vergleichsversuche, daff der Walzspalt
iber die Walzbandbreite nahezu horizontal und gleichmafig
verlauft, auch wenn die Arbeitswalzen nicht

biegebeaufschlagt sind.

Ausgehend von diesem ndchstkommenden Stand der Technik
kann die dem angefochtenen Patent zugrundeliegende
Aufgabe daher, wie im wesentlichen in der fruiheren
Entscheidung T 502/90 angegeben, darin gesehen werden,
ein Verfahren zum Walzen von Metallbandern gleicher-
Breite in einem Vier-Walzen-Gerust bereitzustellen, das
es erlaubt, optimale Verschleiffbedingungen an
Arbeitswalzen zu erhalten, wobei die gefertigten

Metallbander moéglichst plan sein sollen.

Erfinderische Tatigkeit

Die entgegengehaltenen Dokumente D2, D3 und D5 geben dem
Fachmann keinen Hinweis, ausgehend von Dokument D4 die
auf einer Seite des Walzgutes laufenden Walzen jeweils
gegensinnig so zu verschieben, daf jeweils ein Ballenende
der Stutzwalzen bundig mit einer Bandkante steht und die
zugehdrigen Arbeitswalzen jeweils mit der anderen
Bandkante bundig stehen (vorstehend angegebene

Verfahrensmaffnahme ii)):

Gegenstand des Dokuments D3 ist ein Walzwerk mit zwei
Walzen, d. h. ein sogenanntes Duo-Gerust ohne
Stutzwalzen. Der Gedanke, die auf einer Seite des
Walzgutes laufenden Arbeits- und Statzwalzen laut der
Verfahrensmafnahme ii) zu verschieben, taucht somit nicht

auf. ..

Dem Verfahren gemaf Dokument D3 liegt die Aufgabe
zugrunde, beim Walzen von Metallbandern eine gleichmaRige
Abnutzung der Walzen zu erreichen. Diese Aufgabe wird

dadurch gelést, daR die zwei Walzen axial gegeneinander

NRNEEE
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verschiebbar sind. Damit offenbart das Dokument D3 zwar
an sich die Verfahrensmafnahme i). Allerdings sind geméafR
Dokument D3 die Walzen so kraftig dimensioniert, daf sie
nicht - wie beansprucht - mit einem Biegemoment :
beaufschlagbar sind. Es liegen somit véllig andere

Verhaltnisse vor als beim Streitpatent.

Dokument DS vermittelt die Lehre, bei einem Vier-walzen-
Gerist die Arbeitswalzen in dieselbe Richtung axial zu
verschieben, um den Verschleif an den Arbeitswalzen
verteilen zu kénnen. Mithin sind die beiden beanspruchten
MafRnahmen i) und ii) bei diesem Verfahren nicht

verwirklicht.

Bei dem Verfahren nach Dokument D2 werden die Stutzwalzen
nicht axial verschoben. Es wird dort vorgeschlagen, in
einem Vier-Walzen-Gerust beim aufeinanderfolgenden Walzen
von Walzgut abnehmender Breite lediglich die

Arbeitswalzen gegeneinander zu verschieben.

Mithin ist der entgegengehaltene Stand der Technik’
insgesamt schon deshalb nicht geeignet, dem Fachmann die
durch die Verfahrensmafnahmen i) und ii) verwirklichte
Losung nahezulegen, da wie vorstehend ausgefuihrt, die
Verfahrensmaffnahme ii) keinem der oben genannten

Dokumente zu entnehmen ist.

Wie schon dargelegt, wird gerade durch die Verfahrens-
maRnahme ii) eine méglichst hohe Planheit erzielt. Diese
MafRnahme definiert zwar eine Endstellung des Verschiebe-
wegs der Walzen, dies besagt aber nicht, daf bei dieser
Endstellung die Metallbander nicht mehr gewalzt werden.
Das Walzen bis zu dieser und bei dieser Endstellung tragt
nach den Angaben im Streitpatent dazu bei, die dem
angefochtenen Patent zugrundeliegende Aufgabe zu lésen,
namlich eine gleichmafRige Abnutzung sowie eine moglichst

hohe Planheit zu erzielen.

e/l
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4.4.5 Es ist auch festzustellen, daf? der entgegengehaltene
Stand der Technik dem Fachmann jeweils die Lehre
vermittelt, bei einem Vier-walzen-Gerust lediglich ein
Paar axial verschiebbarer Walzen mit einem Paar axial
unverschiebbarer Walzen zu kombinieren. Gemafl Dokument D2
sind nur die Arbeitswalzen axial verschiebbar
ausgebildet, wahrend bei Dokument D4 nur die Stutzwalzen
axial verschiebbar sind. Ergénzend ist zu bemerken, daf
in Dokument D2 auf Seite 8, Absatz 2 die axiale .
Verschiebung den Stutzwalzen (zusdtzlich zu der dort
vorgeschlagenen axialen Verschiebung der Arbeitswalzen)
als in der Praxis schwierig bezeichnet wird. In
Dokument D4, das ein Zusatzpatent zu D2 ist und im
Prinzip eine Weiterentwicklung far die patentierte
Erfindung gemaf D2 entha&lt, wird dann gerade diese
Verschiebung der Stutzwalzen beansprucht, aber bei

gleichzeitiger Unverschiebbarkeit der Arbeitswalzen.

Es ist bei dieser Sachlage fur die Kammer nicht erkenn-
bar, wie der vorstehend geschilderte Stand der Technik
eine andere Anregung geben kénnte, als diejenige, beil
einem Vier-Walzen-Gerust nur ein Paar axial
verschiebbarer Walzen vorzusehen, wahrend das andere Paar

axial unverschiebbar ist.
4.4.6 Aus alledem folgt, daR der Gegenstand des Patentanspruchs

gemafl Hilfsantrag auf erfinderischer Tatigkeit beruht.

Der Gegenstand des Patentanspruchs ist somit patentféhig.

Auch gegen die geadnderte Beschreibung bestehen keine

Bedenken.

1877.D sl a5 e
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Hauptantrag wird zurtuckgewiesen.
3. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung

zuruckverwiesen, das Patent mit folgenden Unterlagen

aufrechtzuerhalten:
Einziger Patentanspruch und Beschreibung, jeweils

Uuberreicht in der mindlichen Verhandlung, und Zeichnungen

(Figuren 1 bis 7c¢), eingegangen am 1. Dezember 1992.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der~Vorsitzende:

. !
[Ftyo

S. Fabiani
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