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Sachverhalt und Antréage

2038.D

Auf di e europdai sche Patentannel dung Nr. 87 115 220.3
wur de das europai sche Patent Nr. 0 264 868 erteilt.

Der von der Beschwerdegegnerin (Ei nsprechenden)

ei ngel egte Ei nspruch, der auf die Einspruchsgrinde gemaf
Artikel 100 a) EPU (fehlende Neuheit, fehlende
erfinderische Tatigkeit) und 100 c¢c) EPU (unzul assi ge
Anderung) gestutzt war, fuhrte zum Wderruf des Patents
mangel s erfinderischer Tatigkeit imH nblick auf die im
Ei nspruchsverfahren u. a. genannten Druckschriften

DE- A-3 039 101 (D1) und FR-A-709 228 (D2) durch die am
1. August 1997 zur Post gegebene Ent schei dung der

Ei nspruchsabt ei | ung.

CGegen di ese Entscheidung hat di e Beschwerdef ihrerin
(Patentinhaberin) am 1. Oktober 1997 bei gl eichzeitiger
Bezahl ung der Beschwer degebihr Beschwer de ei ngereicht.
D e Beschwerdebegrindung i st am 10. Dezenber 1997

ei ngegangen.

In einer Anl age zur Ladung fur die mindliche Verhandl ung
hat di e Beschwerdekanmer di e Frage angeschnitten, ob die
Beschr ankung des beanspruchten Wal zverfahrens im
Anspruch 1 auf das Profilwal zen Ublicher Kohl enstoff-
stahle zul &ssig ist. Witerhin wrde zur Frage der
erfinderischen Tatigkeit auf die Bedeutung gew sser
Textstellen in der D1 fir den fachminni schen Leser sow e
auf die Relevanz der D2 hi ngew esen.

Am 18. Juli 2000 wurde vor der Beschwerdekanmer mindlich
ver handel t.

Di e Beschwerdef dhrerin (Patentinhaberin) beantragte die
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Auf hebung der angef ocht enen Entschei dung und die
Aufrechterhal tung des Patents wie erteilt (Hauptantrag),
hil fsweise mt dem Anspruch 1, vorgel egt am

13. Juni 1997, weiter hilfsweise mt den in der
niundl i chen Ver handl ung vorgel egten Ansprichen 1 bis 8.

D e Beschwerdegegnerin beantragte di e Zurickwei sung der
Beschwer de.

Der erteilte Anspruch 1 (Hauptantrag) hat fol genden
Wortl aut:

"Fein- oder MttelstahlstralBle mt einer Vorstaffel,

m ndestens einer Zw schenstaffel sow e m ndestens einer
Fertigstaffel und einem di esen vorgeordneten Ofen, bei
der Ceristen der Fertigstaffel Wasserkihl strecken mt
zugeor dnet en War neausgl ei chstrecken nachgeordnet sind,
dadurch gekennzei chnet, dall zum Profilwal zen Ubli cher
Kohl enst of f st ahl e m ndestens die der |etzten
CGerustgruppe (19 bis 21) der Fertigstaffel vorgeordneten
Kuhl strecke (27) nachgeordnete Ausgl ei chstrecke (28)

ei ne Lange aufwei st, wel che einen weitgehenden
Tenper at ur ausgl ei ch zwi schen Kern- und Oberfl achen-
tenper at ur des Wal zgut es gewdhrl ei stet, und dalR die

M ndest abnahne der Ferti ggruppe, vorzugswei se des

| etzten Ceristes (21), 19 % Uberschreitet.”

Der Anspruch 1 nach demHilfsantrag 1 entspricht dem
erteilten Anspruch 1 mt Ausnahnme des |etzten

Tei | sat zes, dessen Wirtlaut "und dalR di e M ndestabnahme
der Fertiggruppe, vorzugswei se des |letzten Ceristes
(21), 19 % uberschreitet” beim Anspruch 1 nach dem

H | fsantrag durch den Wortlaut "und dal die

M ndest abnahne des | etzten Gerustes (21) der
Fertiggruppe 19 % Uberschreitet" ersetzt ist.
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Das Vorbringen der Beschwerdefihrerin | &3t sich we
fol gt zusanmmenfassen:

I n der Beschrei bung der Druckschrift D1 werde zw schen
nor mal en Kohl enst of f st &hl en und Edel st &hl en

unt erschi eden, wobei der Fachmann unter Kohl enstoff-
stahl en sol che Stahl sorten verstehe, bei denen

ent sprechend dem Ei sen- Kohl enst of f - Unwandl ungsdi agr amm
das bei hdheren Tenperaturen vorhandene Austenitgeflge
bei m Abktuhlen in Perlit ungewandelt werde. Bei den hoéher
| egierten Stdhlen mt einem Legi erungsgehalt von

m ndestens 5 %trete jedoch eine sol che Umandl ung ni cht
auf. Der H nweis in den urspringlichen Unterl agen des
Streitpatents auf die "Umandl ung des Austenits in
Perlit zu feinkdrnigem feinstreifigemPerlit" sei far
den fachmanni schen Leser folglich eine eindeutige

O fenbarung, dal es sich bei dem beanspruchten Verfahren
um di e Bearbeitung von ublichen Kohl enst of f st &hl en und
ni cht von Edel st éahl en handle. I n di esem Zusanmenhang
wer de bezuglich des Verhal tens von Kohl enstof f stahl en
und Edel st dhl en auch auf die Fachveroffentlichung
"Krupp-Stahl", Druckschriften-Nr. 4.102, Cktober 1984,
Seite 71 und auf das Fachbuch "Das Verhal ten der Stahle
bei m Schwei Ben", Teil 1: G undl agen, Boese, Werner
Wrtz, 3. Auflage 1980, Seiten 77 bis 79 verw esen, in
denen Ausf uhrungen zu Kohl enst of f st 4hl en, ni edri g-

| egierten und hochl egi erten Stahlen gemacht seien.

M krol egierte bzw. niedriglegierte Stahle hatten im
Prinzip ahnliche Eigenschaften wie unlegierte

Kohl enst of f st &hl e und seien, soweit sie nur

Legi erungsbestandteil e unter 5 % hatten, noch den

Kohl enst of f st &hl en zuzurechnen. Unter diesen

Vor ausset zungen sei di e Beschrénkung des Anspruchs 1 im
Pr uf ungsverfahren auf "ubliche Kohl enstoffstéhle” als
zul assi g anzusehen.
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Die Druckschrift D1 offenbare i m Zusammenhang mt dem
Wal zen von normal em Kohl enstoffstahl |ediglich die

Anor dnung von Kuhl strecken innerhal b der Fertigstaffel
vor dem | etzten Wal zgerust. Di e Anordnung ei ner
Kihl st recke zusamen mt einer zuséatzlichen Warne-
ausgl ei chstrecke sei in der D1 nur im Zusammenhang mt
dem Wal zen von Edel st &hl en beschri eben. D e Ausgl ei ch-
strecke verhindere, dalR der beim Wil zen von Edel st &hl en
noti ge, hohere Energi eaufwand zu ei ner Uber méafl3i gen
Erhitzung und zu einer Stérung i m CGeflge des Wal zguts
fihre. Beim Streitpatent hingegen diene die
Ausgl ei chstrecke ei nem anderen Zweck, namich der

Ver gl ei chm&al3i gung der aufleren und inneren Tenperaturen
des Wal zgutes, so dalB aufgrund der dadurch bedi ngten
Absenkung der mittleren Tenperatur des gewal zten

Kohl enst of f stahl s ei n | angsanmeres Kor nwachstum und som t
ein feinkdrniger, feinstreifiger Perlit auftrete. Der
Fachmann kdnne daher der D1 kei ne Anregung entnehnen,
di e fur Edel stahle vorgesehene, mt einer zusatzlichen
War neausgl ei chstrecke ausgestattete Draht-Wal zstralle
auch zum Wal zen von nor mal en Kohl enst of f st ahl en zu
verwenden, zumal Wal zstraf3en fiur normal e

Kohl enst of f st ahl e auch ohne zuséat zliche Ausgl ei chstrecke
zu ei nem guten Ergebnis gefiahrt hatten.

Das | etzte Teil merkmal nach dem Anspruch 1 des
Streitpatents, dalR die M ndestabnahnme der Fertiggruppe
(Haupt antrag) bzw. des |letzten Geristes der Fertiggruppe
(Hlfsantrag 1) 19 % uberschreitet, beginstige ebenfalls
di e Erzeugung eines vorteil haften Wal zgut - Gef iiges, denn
dadurch werde die Herstellung eines "Trunmer- Gef iges”

bei m | et zt en WAl zvorgang gesi chert, was eine

Vor ausset zung fur eine gunstige Gefigeummandl ung beim
Abkihl en nach dem Fertigwal zen darstelle. In der D2 sei
zwar four die aus sechs Geristen bestehende Fertigstaffel
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ei ne M ndestreduktion von 50 % angegeben, dies fuhre

j edoch bei der vom Fachmann al | genei n angestrebten
Verwendung gl ei cher Geruste (mt denentsprechend

gl ei cher Reduktion) zu einer Abnahne imletzten Cerdst,
die deutlich unterhal b der imAnspruch 1 nach dem

H | fsantrag geforderten Reduktion von 19 % Iliege. Somt
sei auch das letzte Teil merkmal des Anspruchs 1

zum ndest in der imAnspruch 1 nach dem Hi |l fsantrag

vor genomenen Beschr ankung, aus dem Stand der Technik
ni cht bekannt.

Di e Wl zstralRe nach dem Anspruch 1 des Streitpatents
(Haupt- und Hilfsantrag 1) sei somt durch den Stand der
Techni k ni cht nahegel egt.

Dies gelte unmso nehr fir den in der mindlichen

Ver handl ung vorgel egten Anspruch 1 nach dem

H | fsantrag 2, der neben den Merkmal en nach dem
Anspruch 1 gemal3 Hauptantrag noch einen Teil der

Mer kmal e nach demerteilten Anspruch 7 des Streitpatents
bei nhal t e.

D e Beschwerdegegnerin trug fol gendes vor

Der in den geltenden Anspruchsfassungen des
Streitpatents enthal tene Begriff "ublicher

Kohl enstof fstahl™ sei in den urspringlichen Unterl agen
des Streitpatents nicht erwdhnt. Daruber hinaus sei es
fiar einen Fachmann nicht klar, wo die Grenze zw schen
ei nem Ubl i chen Kohl enst of f stahl und Edel stahl |iege. Da
in allen Legierungsstahl en neben Ei sen und dem

Legi erungsel enent auch Kohl enstoff vorhanden sei, koénne
kei ne exakte Grenze zw schen den beiden Begriffen
ermttelt werden. D e geltenden Fassungen des

Anspruchs 1 verstielRen demmach gegen di e Anforderungen
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von Artikel 123 (2) EPU

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Haupt- bzw.

H | f santrag unterschei de sich vom nachst komrenden St and
der Techni k nach der D1 lediglich durch di e Zweckangabe,
dall di e bekannte Wl zanl age fur ubliche

Kohl enst of f st 4hl e zu verwenden sei, und dadurch, dalR die
M ndest abnahne fir den Wal zquerschnitt in der
Fertiggruppe bzw. imletzten Gerust der Fertiggruppe

19 % uberschreitet. In der Dl sei auf Seite 6 im

3. Absatz ausdrucklich darauf hingew esen, dalR es im

Hi nblick auf eine gleichmal3si ge Gef igestruktur angezei gt
sei, einen Warnmeausgl ei ch fur das Wal zgut vorzusehen
bevor der néachste Verformungsstich erfol gt. Fur den
fachménni schen Leser sei dies ein Hnweis, die fir
Edel st 4hl e bekannte Wl zanl age auch fur nornmal e

Kohl enst of f st 4hl e ei nzusetzen, wenn eine vorteil hafte
Perlitbil dung erwinscht sei, zumal auch in der

Auf gabenstel l ung der D1, Seite 3, 2. Absatz, schon
gefordert sei, "eine Wil zstralRe aufzuzeigen, auf der
auch Edel stahl e ei nwandfrei ausgewal zt werden kdénnen"

D es sei schon als unmttel barer H nweis zu verstehen,
dall nicht nur Edel stahle, sondern auch andere Stahle mt
der in der D1 enpfohl enen Wil zanl age bearbeitet werden
kénnt en.

Was das zweite Unterschi edsmerkmal anbetreffe, so |iege
die in der D2 erhobene Forderung nach einer M ndest-
abnahnme von 50 % innerhalb der Fertigstaffel in demvom
Streitpatent (Hauptantrag) geforderten Bereich einer

M ndest abnahne von 19 % Da der Fachmann grundsatzlich
bestrebt sei in der Wal zanl age, d. h. auch in der
Fertigstaffel mt ndglichst wenig CGeristen auszukommen,
sei es auch naheliegend, die fir eine gute Ceflge-
ausbi | dung noéti ge M ndestabnahnme i mletzten Ger st
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vorzusehen. Die zweite MaBnahnme sei demmach ebenfalls
nahel i egend, so dalR es den Cegenst &nden gemdl} Anspruch 1
(Haupt- bzw. Hilfsantrag) an erfinderischer Tatigkeit
mangl e.

Die erstmals in der mindlichen Verhandl ung und somt

ver spat et vorgel egte Anspruchsfassung nach dem

H | fsantrag 2 misse als verspatet unbericksichtigt

bl ei ben. Dar idber hinaus seien die imAnspruch 1 nach dem
H | fsantrag 2 zusatzlich aufgefiuhrten Merkmal e beziglich
der Steuerung der Kuhl strecke schon aus Seite 4,

3. Absatz der D1 bekannt.

Ent schei dungsgr inde

2038.D

D e Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sow e
den Regeln 1 (1) und 64 EPU; sie ist zul 4ssig.

Haupt ant r ag
Zul assi gkeit der Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

Der Anspruch 1 enthalt zusatzlich zu den Merkmal en der
ursprunglichen Anspriche 1, 4 und 9 noch di e Angabe "zum
Profilwal zen Ublicher Kohlenstoffstahle"”. H erzu findet
sich in den urspringlichen Unterlagen des Streitpatents
kein unmttel barer H nweis. In der urspringlichen
Beschrei bung, Seite 11, 1. Absatz, wird allerdings auf
das angestrebte "geringe Kornwachstum bei der Umwandl ung
des Austenits in Perlit zu feinkdrnigem feinstreifigem
Perlit" und auf Seite 3, 2. Absatz, auf ein "gilnstige

Ei genschaften sicherndes feinkorniges Perlit-Geflge”

hi ngewi esen. Nach der Aufgabenstellung (Seite 3, l|etzter
Absat z der urspringlichen Beschreibung) wird die



2038.D

- 8 - T 1015/ 97

Ausbi | dung ei nes Wal zgutes mt "vorteil haftem Gef ige und
damt verbesserten nmechani schen Ei genschaften”
angestrebt.

Aus dem Ei sen- Kohl enst of f - Zust andsdi agramm i st es dem
Fachmann bekannt, dal3 bei der Abkuhl ung besti mmter

St dhl e das bei hdheren Tenperaturen vorhandene Austenit-
Geflge in ein Perlit-Gefluge ungewandelt wird. Witerhin
i st es allgenein bekannt, dall zum ndest bei
hochl egi erten Stahl en, worunter im all geneinen sol che
mt einem Legi erungsgehalt tber 5 Gew. -% zu verstehen
sind, das austenitische CGeflge bei der Abkihl ung nicht
ungewandelt wird. Sol che Sté&hle werden i m Sprachgebrauch
auch al s Edel st ahl e bezeichnet. D e Beschwerdefihrerin
hat zum Nachwei s fur di eses Verhalten von Edel st &hl en
di e Druckschrift "Krupp-Stahl" Nr. 4.105, Oktober 1984,
Seite 71 genannt. Weiter hat sie mt dem Fachbuch "Das
Ver hal ten der St&hle bei m Schwei Ben”, Teil 1, Boese,
Werner, Wrtz, 1980, Seite 77, belegt, dal niedrig-
legierte Stahle imPrinzip &hnliche Ei genschaften w e
unl egi erte Kohl enstof fstahl e aufweisen. D e

Legi erungsel enente bew rken al so bei Ei sen- Kohl enst of f -
Legi erungen ei ne Anderung des Umwandl ungsver hal t ens
Austenit/Perlit, wobei es dem Fachw ssen zuzuordnen i st,
dall auch m krol egierte bzw. niedriglegierte Stahle eine
Umwandl ung von Austenit in Perlit zul assen.

Aus dem Vor st ehenden fol gt, dall es sich bei den in den
ursprunglichen Unterlagen durch di e Umwandl ung von
Austenit in Perlit gekennzei chneten Stahlen nur um

unl egi erte Ei sen-Kohl enst of fstahl e bzw. um sol che m t
sehr niedrigen Legierungsbestandteil en handel n kann.
Demmach geben di ese H nwei se auf das gewlinschte

Umnandl ungsver hal t en des Austenit-Gefuges, d. h. die
Umnandl ung zu fei nkdérnigem feinstreifigemPerlit, dem
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fachmanni schen Leser eindeutig zu verstehen, dal es sich
beim Streitpatent umein Wal zverfahren far

Kohl enst of f st ahl e ggf. auch mt einemdie Perlitbildung
noch zul assenden ni edri gen Legi erungsanteil handelt.

Die in den erteilten Unterl agen vorgenomene

Beschr ankung des Anspruchs 1 auf das Wal zen von ublichen
Kohl enstof fstahl en i st somt durch die genannten Stellen
der urspringlichen Beschrei bung als of fenbart anzusehen
und demmach zul &ssi g.

Der erteilte Anspruch 1 (Hauptantrag) erfdllt somt die
Anf or derungen von Artikel 123 (2) EPU
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Neuhei t

Aus der Druckschrift D1 ist eine Feinstahlstralle der im
oerbegri ff des Anspruchs 1 des Streitpatents
definierten Gattung bekannt, bei der der letzten
CGerustgruppe 16 der Fertigstaffel eine Kihlstrecke 7
vorgeordnet ist, der ihrerseits eine Tenperatur-
ausgl ei chstrecke 11 nachgeordnet ist. In der

Beschrei bung der D1, Seite 6, 3. Absatz wird im
Zusamenhang mt der Tenperaturausgleichstrecke 11 auf
den Warneausgl ei ch zwi schen der Aufenhaut und dem Kern
des Wal zgutes sow e auf die Miglichkeit, die Lange der
Tenper at ur ausgl ei chstrecke zu variieren, verw esen
Demmach of fenbart die D1 auch das i m Kennzei chen des
Anspruchs 1 des Streitpatents aufgefihrte Teil merkmal,
nach dem

"m ndestens die der |etzten Gerustgruppe ... der
Fertigstaffel vorgeordneten Kihl strecke ..

nachgeor dnet e Ausgl ei chstrecke ... eine Lange

auf wei st, wel che einen weitgehenden
Tenper at ur ausgl ei ch zwi schen Kern- und

Qoer fl &chent enper at ur des Wl zgut es gewahrl ei stet™.

Demmach ver bl ei ben gegeniber der Lehre der D1 im
Kennzei chen des Anspruchs 1 des Streitpatents nur noch
die Merkmal e

"zum Profilwal zen Ublicher Kohl enst of f st ahl e"

"und dall di e M ndestabnahne des |l etzten Geristes ... der
Fertiggruppe 19 % Uberschreitet”.

In der Dl ist im Zusammenhang mt dem Wal zen nor nal er
Kohl enst of f st &hl e (am Ubergang der Seiten 2 und 3)
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| ediglich die Anordnung ei ner Kihlstrecke vor dem
Einlauf in die Fertigstaffel offenbart. D e zusatzliche
Anor dnung ei ner Tenper at urausgl ei chstrecke i st nur im
Zusanmenhang mt der Bearbeitung von Edel st&hl en oder
hochwertigen Legi erungen erwahnt. Der D1 sind auch keine
Angaben dber di e M ndestabnahnme des WAl zgut querschnittes
in der Fertiggruppe vorhanden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents ist
demmach gegenuber dem Stand der Techni k nach der D1
unbestritten neu.

Dies gilt auch fur die weitere Entgegenhal tung D2, der
zwar Angaben Uber di e M ndestabnahne in der Fertiggruppe
und di e Anordnung ei ner Kuhlung vor der Fertiggruppe zu
ent nehnmen sind, wobei allerdings jegliche H nweise auf
di e Anordnung ei ner Ausgl eichstrecke im Sinne des
Streitpatents fehlen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist demmach neu

Erfinderi sche Tatigkeit

In der Druckschrift Dl ist im Zusammenhang mt der der

| et zten Ceristgruppe 16 der Fertigstaffel vorgeordneten
Kiuhl strecke 7 in der Beschreibung Seite 6, 3. Absatz
ausdr tckl i ch darauf hi ngew esen, dald aufgrund der durch
di e Kuhl strecke starker abgekihlten Aul3enhaut ein

War meausgl ei ch zwi schen di eser und dem WAl zgutkern "im
Hi nblick auf eine gleichmal3si ge Gef igestruktur” erfol gen
solle. Aus diesem G unde wurde in der D1 der

Kiuhl strecke 7 di e Warneausgl ei chstrecke 11 nachgeordnet.
D ese MaBnahnme in der D1 wird zwar ausdrucklich far
Edel st 4hl e oder hochwerti ge Legi erungen vorgeschl agen
und deshal b als notwendig erachtet, weil mt der bisher
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far das Wal zen von Kohl enst of f st ahl en vor der

Ferti ggruppe angeordneten Kiuhlung imFalle von
Edel st ahl en ei ne derart starke Abkihlung notig gewesen
ware, dall sie zu ei nem hohen Verfornmngsw derstand und
zu unzul assi gen Endwal zt enperaturen gef ihrt hatte.

Es ist festzustellen, dall die in der Dl vorgeschl agene
Fei nst ahl st raf3e aufgrund der Verwendung ei ner
zusat zl i chen Tenper at urausgl ei chstrecke of fensichtlich
auch zu ei ner grofReren Gesantl ange der Wal zstrale fihrt.

Es ist zu untersuchen, ob es fir einen Fachmann
nahel i egend war, die bekannte, fur Edel sté&ahl e enpfohl ene
Wal zstralle mt Tenperaturausgl ei chstrecke auch fir

nor mal en Kohl enst of f stahl zu verwenden.

Der Hnweis in der D1 auf die durch die Warneausgl ei ch-
strecke beglinstigte gl ei chmalRi ge Gef Gigestruktur des
gewal zten Edel stahls (als Fol ge des vor dem Fertigstich
erfol gt en Warneausgl ei chs zwi schen Aufl3enhaut und

Wal zgut kern) wird bei ei nem Fachmann auch den Winsch
wecken, diese vorteil haften Ergebni sse auch bei m Wal zen
von normal en Kohl enst of f st ahl en zu erzi el en.

Es trifft zwar zu, w e die Beschwerdefihrerin
argunentiert, dald bei der Abkuhlung von gewal zt em
Edel st ahl kei ne Umnvandl ung von Austenit-Geflige in Perlit
stattfindet, w e dies bei Kohl enstoffstahlen der Fal

i st, jedoch ist auch bei der Austenitummvandl ung in
Perlit eine gleichmilRBige Struktur des Perlit-Geflges
zwecks Verbesserung der mechani schen Ei genschaften des
gewal zten Stahls von Vorteil

Ei n fachménni scher Leser der D1 wird daher die Anwendung
der fur Edel stahl e vorgeschl agenen Wl zstralle auch zum
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Wal zen von normal en Kohl enst of fst&éhl en in Betracht

zi ehen, zumal auch di e Aufgabenstellung auf Seite 3

(2. Absatz) der D1 zum ndest indirekt auf das Auswal zen
von normal en Kohl enstoffstahlen mt der vorgeschl agenen
Anl age durch di e Formulierung dadurch hi nweist, dal3 auf
der angestrebten Wl zstralle auch Edel stahl e und
hochwertige Legi erungen ei nwandfrei ausgewal zt werden
konnen. Das Wort "auch" ist durchaus so zu verstehen,
dall auch andere Stahle mt der vorgeschl agenen Stralde
gewal zt werden kdnnen.

Es verbl ei bt demmach noch zu prifen, ob das letzte

Mer kmal aus dem Anspruch 1, dal3 di e M ndestabnahne der
Fertiggruppe 19 % uUberschreitet, in Verbindung mt den
wei teren Merkmal en des Anspruchs 1 zu einer
erfinderischen Lehre fihrt.

Nach der D2 wird fur Feinwal zstraflRen in der

Fertigstaffel eine M ndestabnahnme von 50 % enpfohl en, um
die Qualitat des Wal zgutes, d. h. seine mechani schen

Ei genschaften zu verbessern. D ese bekannte MaRnahme

wi rd demmach bei der Wal zstralle nach der D2 ebenfalls im
Si nne der dem Streitpatent zugrundeliegenden Aufgaben-
stel lung verwendet, so dall di e Anwendung di eser
bekannten Lehre bei Fei nwal zstralRen nichts zur

Begr tndung der erfinderischen Tatigkeit beitragen kann.

Aus den vorstehend genannten G unden kann der Gegenstand
des Anspruchs 1 des Streitpatents nicht als auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU
beruhend angesehen werden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag i st
daher nicht patentfahig.
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Hlfsantrag 1

Di e Lehre nach dem Anspruch 1 gemé&l3 Hi |l f santrag

unt erschei det sich von der Lehre gemdf? Anspruch 1 nach
dem Haupt antrag dadurch, dal} di e besagte M ndestabnahne
des Wal zgutes von 19 %imletzten Gerust der Fertig-
gruppe stattfinden soll und nicht, wie imAnspruch 1
gemall Hauptantrag gefordert, als Gesantabnahne aller in
der Fertigstaffel vorhandenen Ceriste.

Es ist allgenein bekannt, dafl die Anzahl der Geriiste
innerhal b der Fertigstaffel variiert werden kann. Wenn
folglich in der D2 eine M ndestreduktion der
Fertigstaffel von 50 % gefordert wird, dann ergdbe sich
bei der Anordnung von drei Ceristen in der Fertigstaffel
far jedes der Geriste eine Abnahne von m ndestens 19 %
Nachdem in den Ansprichen der D2 die Anzahl der Ceriuste
in der Fertigstaffel offengelassen ist, unfallt die D2
auch Fertigstaffeln mt nur drei Gerusten und folglich
unfalRt die offenbarte M ndestreduktion von 50 % auch die
i mAnspruch 1 des Streitpatents beanspruchte

M ndestreduktion von 19 %imletzten Cerdist.

Demmach gilt fdr den Anspruch 1 nach demHi lfsantrag 1
ebenfal | s das zum Anspruch 1 gemal3 Haupt antrag genannte
Ergebnis, namich dall der betreffende Gegenstand mangel s

erfinderischer Tatigkeit nicht patentfahig ist.

Der Anspruch 1 nach demHilfsantrag beruht mthin
ebenfal s nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Anspruch 1 nach dem Hi | fsantrag 2

Ver spat et e Vorl age
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D e Anspruchsfassung nach demHilfsantrag 2 ist von der
Beschwerdef Uhrerin erstmals in der mindlichen

Ver handl ung vor der Beschwerdekammer vorgel egt worden
Ei ne schl ussi ge Begrindung, fir diese verspatete
Vor | age, etwa in dem Sinne, dalR aulerordentliche

Urst ande zu di eser spaten Vorl age gefihrt hatten, wurde
ni cht vorgebracht.

Bei dieser Sachlage ist nach geltender Rechtsprechung zu
unt ersuchen, ob der gednderte Anspruch 1 hinreichend
Aussi cht dafir bietet, dal das Patent in der geanderten
Fassung aufrechterhalten werden kann. Nur dann, wenn

ei ne sol che Miglichkeit gegeben erscheint, wird der
betreffende Antrag zugel assen.

I mvorliegenden Fall wurde der Gegenstand des

Anspruchs 1 nach dem Hi | fsantrag 2 gegenuber dem
Anspruch 1 gendald Hauptantrag durch das zuséatzliche

Mer kmal gemalR dem erteilten Anspruch 7 des Streitpatents
ei ngeschrankt, dalR "den Kuhl strecken (27) Steuer-

und/ oder Regel vorrichtungen zugeordnet sind, welche die
Uber schrei tung vor gegebener Ker n- Maxi mal t enper at ur en

unt er bi nden".

D ese MalBnahne ist jedoch ebenfalls schon in der D1,
Seite 4, 3. Absatz beschri eben und demach al s bekannt
anzusehen.

Da somt der verspatet vorgel egte Anspruch 1 nach dem
H | fsantrag 2 keine hinrei chende Aussicht auf

Aner kennung erfinderischer Tatigkeit bietet, wird er in
Uber ei nstimmung nmit der Rechtsprechung der Beschwer de-
kamrern ni cht bericksichtigt (vgl. T 0095/83, ABlI. EPA
1985, 75; T 0153/85, ABI. EPA 1988, 1; T 0406/86, ABI.
EPA 1989, 302).
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

S. Fabi ani F. Gunbel

2038.D



