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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 101 64 344

BPatG 154
08.05



hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die miundliche Verhandlung vom 15. Januar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Schneider und

Dipl.-Ing. Ganzenmidiller

beschlossen:

Das Patent 101 64 344 wird aufrechterhalten.

Grinde

Gegen das am 18. Juni 2003 veroffentlichte Patent 101 64 344 mit der Bezeich-
nung ,Formstabilisierter Walzenkdrper” ist mit Schriftsatz von der Einsprechen-
den| vom 3. September 2003, eingegangen am 16. September 2003, und mit
Schriftsatz von der Einsprechenden Il vom 16. September 2003, eingegangen am

selben Tag, Einspruch erhoben worden.



Beide Einsprechende stitzen ihren Einspruch u. a. auf zusatzlich vorgelegte
druckschriftiche Entgegenhaltungen. Im Einzelnen wurden im Prufungs- und Ein-
spruchsverfahren damit folgende Entgegenhaltungen angezogen:

Im Prifungsverfahren:

P1: DE 198 30 254 Al
P2: DE 198 19 663 Al
P3: DE 3304 076 C2

P4: DE 198 28 722 C2.

Im Einspruchsverfahren:

D1: DE 198 28 722 Al (Offenlegungsschrift zu P4)

D2: DE 198 19 663 Al (= P2)

D3: DE 198 30 254 Al (=P1)

D4: DE 3304 076 Al (Offenlegungsschrift zu P3)

D5: Nechtelberger, E.: Gusseisenwerkstoffe, Teil 1, Fachverlag
Schiele & Schon GmbH, Berlin, 1977, insbesondere Seiten
31, 32 und 177 sowie Tafeln 13 bis 15 und Bilder 16 bis 23

D6: Osterreichisches GieRerei-Institut: Untersuchungen des
Kriechverhaltens von Gusseisenwerkstoffen unter Zug-
bzw. Druckbeanspruchung bei Raumtemperatur, Teil 1:
Kriechverhalten von Gusseisen mit Lamellengraphit unter
Druckbeanspruchung, Osterreichisches GielRerei-Institut,
Bericht A.-Nr. 18.670, Loeben, 1973

D7: Osterreichisches GieRerei-Institut: Untersuchungen des
Kriechverhaltens von Gusseisenwerkstoffen unter Zug-
bzw. Druckbeanspruchung bei Raumtemperatur, Teil 2:
Kriechverhalten von Gusseisen mit Lamellengraphit der
Qualitaten GG15, GG20, GG25, GG30 unter Zugbeanspru-



chung, der Qualitaten GG20, GG25 unter Druckbeanspru-
chung sowie zweier Hartgussqualitaten unter Zug- bzw.
Druckbeanspruchung, Osterreichisches Gielerei-Institut,
Bericht A.-Nr. 20 475, Loeben, 1976

D8: Braun, H. et al.: Fachkunde Metall, Haan-Gruiten, 1996,
Vorwort und Seiten 261 - 262

D9: Wurtemberger, G. (Hrsg.): Tabellenbuch Metall, Seiten 106
und 107, 29. Auflage, Verlag Europa-Lehrmittel, Wuppertal,
1975

D10: Janus Concept und Janus MK 2 - Meilensteine zur erfolgrei-
chen Satinage, insbesondere Seiten 17 und 18 in: to-
gether - Magazin fur Papiertechnik, Sonderausgabe: Sys-
tems for Finishing, Ausgabe Oktober 2002. Herausgeber:
Voith Paper Holding GmbH & Co. KG, 89509 Heidenheim

D11: R. Nieminen, P. Vuoristo, K. Niemi, T. Mantyla: Rolling Con-
tact Fatigue Characteristics of Thermal Sprayed Tungsten
Carbide Coatings, Seiten 651, 653, 655 und 657, Institute of
Materials Science, Center for Electron Microscopy Plastics
Technology, Tampere University of Technology, Pro-
ceedings of the 8th National Thermal Spray Conference,
11 - 15 September 1995, Houston, Texas

D12: Nechtelberger, E.: Raumtemperaturkriechen und Span-
nungsabhangigkeit des E-Moduls von Graugusswerkstof-
fen, Osterreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift,
Heft 1, Jg. 130 (1985), Springer-Verlag, Wien, S. 29 - 36.

Die Einsprechende | tragt vor, durch die D12 sei ein Gegenstand entsprechend
Patentanspruch 1 nahegelegt. Diese Veréffentlichung richte sich an die zustandi-
gen Fachleute des Werkzeug- und Maschinenbaus und lehre, dass Grauguss-
werkstoffe ein belastungsabhangiges Formanderungsverhalten aufwiesen. Durch

das in der Entgegenhaltung angesprochene ,mechanische Trainieren“ mit hbheren



Zugspannungen solle die beflrchtete plastische Verformung des entsprechenden
Formkorpers bei Betriebsanstrengungen vorweggenommen werden. In gleicher
Weise werde durch die D12 das Verfahren nach Patentanspruch 5 nahegelegt, so
dass auch dieses nicht auf erfinderischer Téatigkeit beruhe.

Die Einsprechende Il fuhrt aus, ausgehend von der DE 198 28 722 Al (D1) sei es
in Verbindung mit der Lehre der D5 fur einen Fachmann, ohne erfinderisch tatig
werden zu miussen, am Anmeldetag des Streitpatents moglich gewesen, zu einem
Walzenkorper entsprechend Patentanspruch 1 zu gelangen. Sie verweist hierfir
auf den Offenbarungsgehalt der DE 198 28 722 A1 (D1), aus der ein gattungsge-
maRer Walzenkdrper bekannt sei, wobei auch bereits das Problem der ,Kerbwir-
kung“ angesprochen werde. Zudem gingen aus der Veroffentlichung D5 Untersu-
chungsergebnisse von Belastungsspannungen an Graugussteilen hervor, gleich-
zeitig lehre diese Entgegenhaltung auch das ,mechanische Trainieren®, durch das
plastische Verformungen im Betrieb ausgeschlossen werden kénnten. Allgemeine,
dem Wissen des Fachmanns zuzurechnende Kenntnisse seien in den Verdoffentli-
chungen D6 bis D8 und D12 nachzulesen.

Aus diesen Textstellen konne der Fachmann dartiber hinaus auch die Merkmale
des nebengeordneten Patentanspruchs 5 herleiten, ohne erfinderisch tatig werden
zu mussen. Daneben gingen auch die Merkmale der rickbezogenen Patentan-

spruche aus den entgegengehaltenen Veroéffentlichungen hervor.

Die Einsprechenden stellen tUbereinstimmend den Antrag,

das Patent 101 64 344 zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent 101 64 344 aufrecht zu erhalten.



Die Patentinhaberin argumentiert, dem Fachmann seien am Anmeldetag ver-
schiedene Mdglichkeiten, die in den Entgegenhaltungen D1 bis D4 beschrieben
sind, bekannt gewesen, einem Krummwerden von Walzen zu begegnen. Die in
den Entgegenhaltungen D5, D6, D7, D8 und D12 offenbarten Lésungsvorschlage
seien dagegen im vorliegenden Fall nicht relevant. Diese betrafen namlich andere
Bauarten, wie bspw. Schachtverrohrungen in Kohlegruben oder Zylinderbuchsen,
deren Belastung i. d. R. nur einachsiger Art sei. AuRerdem seien die auf diese
Graugussteile einwirkenden Kréfte, die eine Kriechverformung hervorrufen, unver-
gleichbar hoher als diejenigen, welche, wie beschrieben, bei gattungsgemafen
Walzenkorpern auftraten. Bei diesen Walzenkdrpern spielten Kriechverformungen
keine Rolle, dennoch auftretendes Krummwerden habe seine Ursachen in Zu-

sammenhangen, die erstmals durch die Erfindung aufgedeckt worden seien.

Der geltende Patentanspruch 1 hat in erteilter Fassung folgenden Wortlaut (Glie-

derung entsprechend Einsprechender I1):

Walzenkorper

a) fur eine Walze zur Druckbehandlung und/oder Tempera-
turbehandlung eines bahnférmigen Mediums, beispielsweise
Papier;

b) wobei der Walzenkérper ein Gusskorper aus einer Eisen-
basislegierung mit Graphitlamellen ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

c) bestimmte Bereiche des Walzenkdrpers wahrend oder nach
der Fertigung unter Zugspannungen gesetzt werden, die
grolBer sind als diejenigen, welche in diesen Bereichen bei
einem Transport oder einem Walzenbetrieb auftreten,

d) wobei die zuséatzlich aufgebrachten Zugspannungen lokale
plastische Verformungen in Randbereichen der Graphitla-

mellen ausldsen, derart,



e) dass nach einem Fortfall der Zugspannungen der
Walzenkorper sich bis zu dem erreichten Spannungsniveau

elastisch verhalt und nicht mehr dauerhaft verformt.

Der in erteilter Fassung geltende nebengeordnete Patentanspruch 5 hat den

Wortlaut (Gliederung entsprechend Einsprechender II):

Verfahren zur Herstellung

a) eines Walzenkorpers fur eine Walze zur Druckbehandlung
und/oder Temperaturbehandlung eines bahnférmigen Medi-
ums, bei dem

b) der Walzenkdrper aus einer Kohlenstoff enthaltenden
Eisenbasislegierung gegossen wird und

c) nach einem Erstarren ein Materialgefiige mit Graphitlamellen
aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

d) bestimmte Bereiche des Walzenkorpers wahrend oder nach
der Fertigung unter Zugspannungen gesetzt werden, die
groRRer sind als diejenigen, welche in diesen Bereichen bei
einem Transport oder einem Walzenbetrieb auftreten, und

e) bewirken, dass der Walzenkorper sich nach einem Fortfall
der zusatzlichen Zugspannungen bis zu dem mit den zusatz-
lichen Zugspannungen erreichten Spannungsniveau elas-

tisch verhalt und nicht mehr dauerhaft verformt.

Hieran schlieBen sich die rlickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 4 und 6 bis 24
an, zu deren Wortlaut, ebenso wie zu weiteren Einzelheiten auf die Akten verwie-

sen wird.



1.

b)

Das Bundespatentgericht ist fur die Entscheidung tber den vorliegenden Ein-
spruch nach 8 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fas-
sung zustandig geworden, weil der Einspruch im in dieser Vorschrift genannten
Zeitraum beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Gegen die
Zustandigkeit des Bundespatentgerichts fur das Einspruchsverfahren nach
dieser Vorschrift bestehen weder unter dem Aspekt der Rechtsweggarantie
(Art. 19 Abs. 4 GG) noch unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes
(Art. 3 Abs. 1 GG) verfassungsrechtliche Bedenken (vgl. BGH GRUR 2007,
859, 861 f. - Informationsibermittlungsverfahren I).

Das Bundespatentgericht ist auch nach der ab 1. Juli 2006 in Kraft getretenen
Fassung des 8 147 Abs. 3 PatG gemald dem Grundsatz der perpetuatio fori,
der u. a. in 8§ 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO seine gesetzliche Auspragung gefunden
hat, zustéandig geblieben (vgl. hierzu auch BPatG GRUR 2007, 499
- Rundsteckverbinder; BPatG GRUR 2007, 907 - Gehause/perpetuatio fori;
BGH GRUR 2007, 862 f. - Informationstubermittlungsverfahren I1).

Die frist- und formgerecht erhobenen Einspriche sind mit Grinden versehen,

ausreichend substantiiert und jeweils zuléssig.

Der Wortlaut der geltenden Patentanspriiche entspricht demjenigen der ur-
sprunglich eingereichten Unterlagen.

Im vorliegenden Fachgebiet wird ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung ,Allge-
meiner Maschinenbau® oder der Fachrichtung ,Verfahrenstechnik®, der tber
mehrjéhrige Erfahrung im Bau von Anlagen zur Papierherstellung und insbe-
sondere von Kalandern verfugt, als relevanter Durchschnittsfachmann angese-

hen.



c)

d)

Sowohl ein Walzenkérper nach Patentanspruch 1 als auch ein Verfahren zur
Herstellung eines Walzenkdrpers nach Patenanspruch 5 sind jeweils neu. Kei-
ner der Entgegenhaltungen D1 bis D12 ist ein Gegenstand nach Patentan-
spruch 1 oder ein Verfahren nach Patenanspruch 5 mit allen darin offenbarten
Merkmalen entnehmbar. Dies wurde auch weder im schriftlichen Vortrag noch
bei der mundlichen Verhandlung von einer der beiden Einsprechenden be-
hauptet.

Ein Walzenkdrper nach Patentanspruch 1 ist als das Resultat einer erfinderi-

schen Tatigkeit anzusehen.

Die Streitpatentschrift erlautert in den Absatzen [0008] und [0009] die Ursa-
chen und Zusammenhénge, welche zum Krummwerden von Walzen fihren.
Dabei wird beschrieben, dass es bei der Abkihlung des flissigen Eisens bei
Temperaturen von 1150 - 1300°C zu einer lamellenférmigen Ausscheidung des
im Eisen geldsten Kohlenstoffs kommt. Im Verlauf der weiteren Abkuhlung
schrumpft der Werkstoff, was an den Lamellenenden ortlich stark erhdhte
Spannungen verursacht. Eine zusatzliche Uberlagerung mit einer Zugspan-
nung fuahrt auch bei einem sehr geringen Zugspannungsniveau in diesen loka-
len Spannungszentren bereits zu einer plastischen Verformung, die eine ge-
ringfligige, unerwiinschte Forménderung des gesamten Gusskérpers nach sich

zieht.

Wie in der mindlichen Verhandlung bereits vom Senat ausgefuhrt wurde, han-
delt es sich bei diesen beschriebenen, durch die Abkihlung erzeugten Span-
nungen um Eigenspannungen. Diese treten bei allen Koérpern auf und flieBen
bei Belastungsanalysen eines Korpers nicht die jeweiligen Berechnungen mit
ein. Sie sind daher z. B. bei Lastberechnungen den weiteren Lasten, wie sie
bspw. aus den vorhandenen Gewichten resultieren, auch nicht hinzu zu addie-

ren.
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Weiter wird im Absatz [0003] des Streitpatents ausgefihrt, dass wahrend der
gesamten Fertigung praktisch keine mechanischen Belastungen auftreten,
welche Uber die Belastung durch das Eigengewicht des Kérpers hinausgehen.
Die zusatzliche Belastung, von der im vorliegenden Fall auszugehen ist, betrifft
etwa Schwingungen, die wahrend des Transports vom Hersteller zum Betrei-
ber auftreten und auf die Enden des gelagerten Walzenkdrpers einwirken.
Diese l6sen zusatzliche Zugspannungen aus, die eine geringe bleibende Ver-
formung des Walzenkdrpers bewirken. Hierbei und beim Schnell6ffnen der
Walzen werden Beschleunigungskréafte von bis zu 2 g auf die Walzen ausge-
ubt.

Bereits aus diesem Beschreibungsteil, wie auch aus dem bestimmungsge-
malfen Einsatz der sowohl im Streitpatent als auch in den Entgegenhaltungen
P1 bis P4 bzw. D1 bis D4 vorgestellten gattungsgeméafien Walzen, werden die
auf diese Walzen einwirkenden Belastungen als dynamisch auftretende wie-

derkehrende Belastungen spezifiziert.

Die in den Entgegenhaltungen D5, D6, D7, D8 und D12 beschriebenen Félle
behandeln hingegen das ,Kriechverhalten von Gusseisen mit Lamellengraphit.
Als Kriechen oder statisches Flie3en bezeichnet man die zeitabhangige plasti-
sche Verformung der Werkstoffe unter rein statischer Beanspruchung (vgl. D6,
S. 5, 1. Satz). Ein solches Kriechen kann bei den im Streitpatent beschriebe-
nen Einsatzzwecken der Walzen aufgrund ihrer Rotation (dynamische Belas-
tung) nicht auftreten. Der Fachmann wird die in den genannten Verdffentli-
chungen gemachten Lésungsvorschlage daher bereits aus diesem Grund nicht

bertcksichtigen.

Aber auch die in diesen Entgegenhaltungen beschriebene Belastungsstarke
weicht so stark von den bei gattungsgemafRen Walzen auftretenden Kraften ab,
dass es fur den Fachmann nicht nahe lag, die Lehre der o. g. Veréffentlichun-

gen zu bertcksichtigen. Wie die Patentinhaberin bereits in ihrer schriftlichen
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Eingabe unwidersprochen ausgefihrt hat, liegt die bei den gattungsgemafen
Walzen auftretende Belastung mit 2,7 % der Zugfestigkeit bzw. 0,5 % der
Druckfestigkeit weit unter Werten, welche laut den Entgegenhaltungen D5 bis
D8 und D12 ein ,mechanisches Trainieren* zur Verhinderung von Kriechen
notwendig machen. Dort werden als relevante Gré3enordnungen mindestens
30 % der Zugfestigkeit bzw. mindestens 20 % der Druckfestigkeit angegeben.
Der Fachmann hatte daher auch aufgrund der in der Praxis der Walzenkorper
auftretenden Belastungsstéarken keine Veranlassung gehabt, die in den Entge-
genhaltungen D5, D6, D7, D8 und D12 vorgestellten Losungsansatze auf sein

Anwendungsgebiet zu tbertragen.

Die zweite Gruppe von Entgegenhaltungen umfasst Walzenkdrper nach der D1
bis D4 bzw. P1 bis P4. In diesen Schriften werden gattungsgemalfe Walzen-
korper bei einer vergleichbaren Problemstellung (Krummwerden) vorgestellt.
Die aufgezeigten Probleme werden allerdings auf eine vom Streitpatent abwei-

chende Art und Weise geldst.

Die DE 198 28 722 Al (D1, entsprechend P4) behandelt die Auswahl weitge-
hend biegegleicher Walzen zu einer Gruppe fur einen Kalander. Dabei handelt
es sich um Walzen, die so ausgesucht werden, dass sie in etwa lUbereinstim-

mende Werte fir ihre jeweilige Durchbiegung aufweisen.

Die Einsprechende Il weist richtigerweise darauf hin, dass in der D1 auch ge-
fordert wird (vgl. Sp. 6, Z. 30 bis 38 der D1), den Elastizitatsmodul der Walzen-
korper zu beeinflussen. Dieser héangt nach der D1 mal3geblich von dem in das
Eisengeflige eingelagerten Graphit ab. Ist dieser in Form von Lamellen ausge-
bildet (Grauguss), dann entsteht bei Zugbelastung eine ,Kerbwirkung*“, welche
den Grundwerkstoff schwacht und den Elastizitatsmodul stark vermindert.
Nach der D1 kann durch das Zulegieren von Magnesium die Oberflachen-
spannung im fliissigen Zustand soweit verandert werden, dass sich der Graphit

kugelférmig einformt (Spharoguss). Die Verringerung des Elastizititsmoduls
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des Grundwerkstoffes ist dann nur noch gering. Die Zugabe von Magnesium
wird nach der D1 so modifiziert, dass sich bei der Graphitausscheidung Zwi-
schenformen von lamellenférmig und kugelig einstellen (vermikulares Gussei-
sen). Als Ziel wird dabei ein E-Modul zwischen 130 000 N/mm? und
160 000 N/mm? angestrebt.

Noch weiter liegen die D2 bis D4 ab. So soll nach der DE 198 19 663 Al (D2,
entsprechend P2) in der Bohrung des Walzenkorpers ein Biegetrager ange-
ordnet werden, Uber den eine radiale Kraft auf die Walze entgegen der Durch-
biegung ausgeulbt wird. Die DE 198 30 254 Al (D3, entsprechend P1) schlagt
vor, den Rundlauf einer gattungsgeméaflen Walze durch eine Schleifbehand-
lung der Walze zu verbessern. Nach der DE 33 04 076 Al (D4, entsprechend
P3) sollen auftretende Unwuchten der Walze durch Einbringen von Aus-

gleichsmassen vermindert werden.

Die Entgegenhaltungen D1 bis D4, bzw. P1 bis P4 beschreiben damit zwar
gattungsgemale Walzenkorper und dabei auftretende Probleme, die vorge-
schlagenen Loésungen sind allerdings eigenstandig und bieten keinen Hinweis
auf den im Streitpatent vorgeschlagenen Weg.

Den von der Einsprechenden Il angestellten Uberlegungen, wonach der Fach-
mann aufgrund des sowohl in der D1 wie auch in den Entgegenhaltungen D5
bis D8 bzw. D12 auftauchenden Begriffs ,Kerbwirkung® die Lehren der beiden
Gruppen von Entgegenhaltungen zusammengeschaut hatte, kann nicht gefolgt
werden. Wie oben ausgeflhrt, spricht gegen eine solche Annahme sowohl die
Tatsache, dass es sich vorliegend um keine statische, sondern eine dynami-
sche Belastung handelt und dass die auftretenden Belastungen selbst deutlich
geringer als diejenigen Werte sind, die in den Entgegenhaltungen D5 bis D8
bzw. D12 als Mindestwerte fur mechanisches Trainieren offenbart sind. Dar-
Uber hinaus offenbaren die Entgegenhaltungen D1 bis D4 respektive P1 bis P4
jeweils fur sich eigenstandige Losungen, die keinen Raum lassen fiir die Uber-
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tragung von Loésungsansatzen, wie sie durch die D5 bis D8 und D12 bekannt

geworden sind.

Die Entgegenhaltungen 9 bis 11 betreffen Nachschlagewerke respektive
Nachweise zu einzelnen Merkmalsgruppen und sind weder flr sich noch in Zu-
sammenschau mit den tbrigen Entgegenhaltungen geeignet, einen Fachmann
in naheliegender Weise zu einem Walzenkérper nach Patentanspruch 1 zu

fuhren.

Patentanspruch 1 ist daher bestandsfahig.

Ein Verfahren zur Herstellung eines Walzenkérpers nach Patentanspruch 5 ist

ebenfalls als das Resultat einer erfinderischen Tatigkeit anzusehen.

Die zum Patentanspruch 1 gemachten Ausfiihrungen gelten in gleicher Weise
auch fur das Verfahren zur Herstellung einer solchen Walze entsprechend dem
nebengeordneten Patentanspruch 5, der die Herstellung eines Walzenkdrpers

mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 beschreibt.

Auch Patentanspruch 5 ist daher bestandsfahig.

Mit den nebengeordneten Patentansprichen 1 und 5 sind es die Patentan-

spruche 2 bis 4 und 6 bis 24, die zweckmalige Ausgestaltungen des Walzen-
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korpers nach Patentanspruch 1 bzw. des Verfahrens zur Herstellung nach Pa-

tentanspruch 5 zum Inhalt haben.

Nach alledem war das Patent im beantragten Umfang aufrecht zu erhalten.

Lischke Guth Schneider Ganzenmiller

Cl
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