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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 101 59 608

BPatG 154
05.11



hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 29. November 2011 durch den Vorsitzenden
Richter Dipl.-Phys. Dr. Zehendner, die Richter Dipl.-Ing. agr. Dr. Huber, Katker
und Dipl.-Ing. Rippel

beschlossen:

Das Patent wird mit den folgenden Unterlagen beschrankt auf-
rechterhalten:

Bezeichnung: Walzverfahren und Walzstral3e fir ein Band mit ei-
ner Schweifl3naht

Patentansprtiche 1 und 11,
Uberreicht in der mindlichen Verhandlung vom 29.11.11,

Patentansprtche 2 bis 10
gemal der Patentschrift,

Beschreibung, Seite 2/8,
Uberreicht in der mindlichen Verhandlung vom 29.11.11,

Beschreibung, Seiten 3/8 bis 4/8
gemal der Patentschrift

Zeichnung, Figuren 1 - 7,
gemal der Patentschrift.



Grinde

Die Patentinhaberin hat das Patent 101 59 608 am 5. Dezember 2001 beim Deut-

schen Patent- und Markenamt angemeldet.

Die Erteilung des Patents ist am 26. Januar 2006 verdffentlicht worden.

Gegen das Patent hat die Einsprechende am 26. April 2006 Einspruch erhoben.

Sie hat zur Stltzung ihres Vorbringens auf die bereits im Prifungsverfahren ge-
nannte DE 43 21 963 Al (D1) verwiesen und ausgefuhrt, dass der Gegenstand
des Patents gegentber der D1 nicht neu sei, bzw. nicht auf einer erfinderischen

Tatigkeit beruhe.

Die Patentinhaberin hat in der mindlichen Verhandlung neue Patentanspriche 1

bis 11 vorgelegt, mit denen sie das Patent in beschrankter Fassung verteidigt.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

~Walzverfahren fur ein Band (4) mit einer Schweifl3naht (13) in ei-
ner WalzstralBe mit zumindest einem Zugerfassungselement (6,
7), einem dem Zugerfassungselement (6, 7) vorgeordneten Vor-
walzgerist (1, 2) und einem dem Zugerfassungselement (6, 7)
nachgeordneten Nachwalzgertst (2, 3),

- wobei von dem Zugerfassungselement (6, 7) ein zwischen
den Walzgertsten (1-3) im Band (4) herrschender Istzug (Z1,
Z2) erfasst und einem Zugregler (8, 9) zugefuhrt wird,

- wobei das Erfassen des zwischen dem Vorwalzgerist (1, 2)
und dem Nachwalzgerust (2, 3) herrschenden Istzuges (Z1, Z2)

durch das Zugerfassungselement (6, 7) auch dann erfolgt, wenn



die Schweil3naht (13) sich zwischen dem Vorwalzgerust (1, 2) und
dem Nachwalzgerust (2, 3) befindet,

- wobei der Zugregler (8, 9) anhand des von dem zwischen
dem Vorwalzgerist (1, 2) und dem Nachwalzgerist (2, 3) ange-
ordneten Zugerfassungselement (6, 7) erfassten Istzuges (Z1, Z2)
und eines ihm zugefuhrten Sollzuges (Z1*, Z2*) gemall einem
StellgroRenermittlungsverfahren eine Stellgréf3e (ds*, dv*) fur ein
Stellglied (1 - 3) ermittelt,

- wobei das Stellgré3enermittlungsverfahren von der Lage der
Schweil3naht (13) innerhalb der Walzstral3e abhangt.

Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 11 lautet:

~WalzstralRe zur Durchfihrung eines Walzverfahrens nach einem
der Anspriche 1 bis 10,

- wobei die Walzstral3e ein Zugerfassungselement (6, 7), ein
dem Zugerfassungselement (6, 7) vorgeordnetes Vorwalzgerust
(1, 2) und ein dem Zugerfassungselement (6, 7) nachgeordnetes
Nachwalzgerust (2, 3) aufweist,

- wobei von dem Zugerfassungselement (6, 7) ein zwischen den
Walzgertsten (1 - 3) im Band (4) herrschender Istzug (Z1, Z2) er-
fasst wird,

- wobei die Walzstral3e einen Zugregler (8, 9) aufweist,

- wobei der von dem Zugerfassungselement (6, 7) erfasste,
zwischen dem Vorwalzgerist (1, 2) und dem Nachwalzgertst (2,
3) herrschende Istzug (Z1, Z2) von dem Zugerfassungselement (6,
7) dem Zugregler (8, 9) zugefuhrt wird,

- wobei das Zugerfassungselement (6, 7) auch dann den Ist-
zug (Z1, Z2) erfasst, wenn die Schweil3naht (13) sich zwischen
dem Vorwalzgerist (1, 2) und dem Nachwalzgerust (2, 3) befindet,



- wobei der Zugregler (8, 9) anhand des von dem zwischen
dem Vorwalzgerist (1, 2) und dem Nachwalzgerist (2, 3) ange-
ordneten Zugerfassungselement (6, 7) erfassten Istzuges (Z1, Z2)
und eines ihm zugefuhrten Sollzuges (Z1*, Z2*) gemal} einem
StellgréRenermittlungsverfahren eine StellgréRe (8s*, dv*) flr ein
Stellglied (1 - 3) ermittelt und an das Stellglied (1 - 3) ausgibt,

- wobei das von dem Zugregler (8, 9) zur Ermittlung der Stell-
grofde (ds*, dv*) verwendete StellgroRenermittlungsverfahren von

der Lage der Schweil3naht (13) innerhalb der Walzstral3e abhangt.

Die Einsprechende halt ihren Angriff auf das Streitpatent auch im Hinblick auf die
neu eingereichten Patentanspriiche aufrecht. Sie fuhrt aus, dass der Gegenstand

des geltenden Patentanspruchs 1 fur einen Fachmann nahe gelegt sei.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent mit der Bezeichnung "Walzverfahren und Walzstral3e
fur ein Band mit einer Schweil3naht" auf der Grundlage der in der
mundlichen Verhandlung eingereichten Patentanspriche 1 und 11
gemal "Hauptantrag”,

der in der mindlichen Verhandlung eingereichten Beschreibungs-
seite "2/8",



im Ubrigen (Patentanspriiche 2 - 10, Beschreibung Seite "3/8" bis
"4/8", Zeichnung Fig. 1-7) gemal} der Patentschrift beschrankt

aufrechtzuerhalten.

Die Patentinhaberin tritt dem Vorbringen der Einsprechenden entgegen. Sie tragt
hierzu vor, dass bereits aus dem Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 1 der
Fachmann klar entnehmen kénne, dass bei dem streitpatentgeméfen Verfahren
der im Band herrschende Istzug standig und ausschliel3lich von dem Zugerfas-
sungselement erfasst werde, das zwischen den Walzgeristen angeordnet sei.
Dies erfolge auch dann, wenn die Schweil3naht sich zwischen dem Vorwalzgerust
und dem Nachwalzgerust befinde. Schon deshalb unterscheide sich die streitpa-
tentgemalde Lehre deutlich vom Stand der Technik nach der D1, die einen vollig

anderen Weg aufzeige.

Hinsichtlich des Wortlauts der auf den Patentanspruch 1 riickbezogenen abhangi-
gen Patentanspriiche 2 bis 10 sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der

Akten sowie auf die Patentschrift verwiesen.

Im Prifungsverfahren sind ferner noch folgende Druckschriften in Betracht gezo-

gen worden:

D2 DE 696 02 797 T2 (D2)
D3 JP 10-128417 A (D3).

1. Der Senat ist fur die Entscheidung im vorliegenden Einspruchsverfahren
auch nach der mit Wirkung vom 1. Juli 2006 erfolgten Aufhebung der Ubergangs-
vorschriften des § 147 Abs. 3 PatG auf Grund des Grundsatzes der "perpetuatio
fori" gemal 8§ 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO analog i. V. m. 8§ 99 Abs. 1 PatG zustandig



(vgl. BGH GRUR 2009, 184, 185 - Ventilsteuerung; GRUR 2007, 862 f. - Infor-

mationsibermittlungsverfahren II).

2. Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und auch im Ubrigen zulas-
sig. Er ist jedoch nur insoweit begriindet, als er zur beschrankten Aufrechterhal-

tung des angegriffenen Patents fuhrt.

2.1. Der Patentgegenstand betrifft nach dem geltenden Patentanspruch 1 ein
Walzverfahren fir ein Band, das eine Schwei3naht aufweist. Es wird in einer
Walzstral3e durchgefiihrt mit zumindest einem Zugerfassungselement, einem dem
Zugerfassungselement vorgeordneten Vorwalzgerist und einem dem Zugerfas-
sungselement nachgeordneten Nachwalzgeriust. Von dem Zugerfassungselement
wird ein zwischen den Walzgeristen im Band herrschender Istzug erfasst und ei-
nem Zugregler zugefiihrt. Der Zugregler ermittelt anhand des Istzuges und eines
ihm zugefuhrten Sollzuges gemalR einem StellgroRenermittiungsverfahren eine
Stellgrole fiir ein Stellglied.

Nach den Ausfuhrungen in Absatz [0004] der Streitpatentschrift sei bei kontinuier-
lich betriebenen Walzstral3en mit endloser Produktion die Banddickenqualitat beim
Ubergang zwischen zwei Bandern haufig nicht optimal. Die beiden Bander kénn-
ten unterschiedliche Abmessungen und/oder unterschiedliche Materialeigen-
schaften (auch Temperaturen) aufweisen. Bei herkémmlichen WalzstraRen dieser
Art (D1) werde die Walzstral3e durch einen vorausberechneten Sollwertsatz auf
das neue Band umgestellt, wobei wahrend des Umstellens das Zugerfassungs-

element vom Band weggefahren werde [Absatz 0005].

Daher liegt dem Streitpatent nach Absatz [0008] der neu eingereichten Beschrei-
bungseinleitung die Aufgabe zu Grunde, ein Walzverfahren der eingangs ge-
nannten Art zu schaffen, bei dem die Umstellung auf das neue Band leichter und
besser bewerkstelligbar ist. Insbesondere sollen auch Ubergangsbereiche mit ge-

ringerer Toleranz als bisher walzbar sein und das Abmal3 verringerbar sein.



Zur LOésung schlagt das Streitpatent die im geltenden Patentanspruch 1 angege-

benen Merkmale vor, die sich wie folgt gliedern lassen:

1 Walzverfahren fur ein Band (4) mit einer Schweil3naht (13) in einer
Walzstralle
1.1 mit zumindest einem Zugerfassungselement (6, 7),

1.2 einem dem Zugerfassungselement (6, 7) vorgeordneten Vorwalz-
gerust (1, 2) und

1.3 einem dem Zugerfassungselement (6, 7) nachgeordneten Nach-
walzgerist (2, 3),

2 von dem Zugerfassungselement (6, 7) wird ein zwischen den Walzge-
rasten (1 - 3) im Band (4) herrschender Istzug (Z1, Z2) erfasst und ei-
nem Zugregler (8, 9) zugefihrt;

2.1 das Erfassen des zwischen dem Vorwalzgerust (1, 2) und dem
Nachwalzgerust (2, 3) herrschenden Istzuges (Z1, Z2) durch das
Zugerfassungselement (6, 7) erfolgt auch dann, wenn die
Schweil3naht (13) sich zwischen dem Vorwalzgerist (1, 2) und
dem Nachwalzgerust (2, 3) befindet,

3 der Zugregler (8, 9) ermittelt anhand des von dem zwischen dem Vor-
walzgerust (1, 2) und dem Nachwalzgerist (2, 3) angeordneten Zug-
erfassungselement (6, 7) erfassten Istzuges (Z1, Z2) und eines ihm
zugefihrten Sollzuges (Z1*, Z2*) gemald einem Stellgrél3enermitt-
lungsverfahren eine Stellgré3e (8s*, dv*) fur ein Stellglied (1 - 3);

4 das StellgroRenermittlungsverfahren hangt von der Lage der Schweil3-
naht (13) innerhalb der Walzstral3e ab.



Nach den Merkmalen 1 bis 1.3 des Patentanspruchs 1 betrifft der Streitpatentge-
genstand ein Walzverfahren fur ein Band mit einer Schweil3naht in einer Walz-
stral3e, die zumindest ein Zugerfassungselement (6, 7), ein dem Zugerfassungs-
element vorgeordnetes Vorwalzgerist sowie ein dem Zugerfassungselement

nachgeordnetes Nachwalzgerist aufweist.

Die Merkmale 2 und insbesondere 2.1 besagen, dass der Istzug (standig) erfasst
wird und zwar auch dann, wenn die Schweil3naht sich zwischen dem Vorwalzge-
rist und dem Nachwalzgerist befindet und der so ermittelte Istzug einem Zug-

regler zugefuhrt wird.

Nach Merkmal 3 ermittelt der Zugregler anhand des von dem zwischen dem Vor-
walzgerist und dem Nachwalzgerist angeordneten Zugerfassungselement er-
fassten Istzuges und eines ihm zugefuhrten Sollzuges geméaR einem StellgroRen-

ermittlungsverfahren eine Stellgrof3e fir ein Stellglied.

Das StellgroRenermittlungsverfahren hangt nach Merkmal 4 von der Lage der

SchweilRnaht innerhalb der WalzstralRe ab.

Insbesondere vermittelt die Formulierung der Merkmale 3 und 4 dem Fachmann,
einem Diplomingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit Erfahrungen auf dem
Gebiet der Konstruktion von WalzstralBen die klare technische Lehre, dass bei
dem streitpatentgemafien Verfahren einerseits unterschiedliche Arten von Stell-
groRenermittlungsverfahren verwendet werden, andererseits aber auch, dass je-
des dieser StellgréZenermittlungsverfahren die jeweilige StellgroRe ausschlief3lich
anhand des von dem zwischen dem Vorwalzgerist und dem Nachwalzgerist an-
geordneten Zugerfassungselement erfassten Istzuges ermittelt. Dabei hangt die
Art des verwendeten Stellgrél3enermittlungsverfahren von der Lage der Schweil3-

naht innerhalb der WalzstralRe ab.
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2.2. Die geltenden Patentanspriiche 1 bis 11 sind zulassig.

Die Merkmale 1 bis 2 sowie 3 und 4 des geltenden Patentanspruchs 1 ergeben
sich aus dem urspringlichen sowie dem erteilten Anspruch 1. Das Merkmal 2.1
des geltenden Patentanspruchs 1 ist im Absatz [0034] oder aus den Absatzen
[0010] bis [0012] in Verbindung mit der erlauternden Zeichnung nach Figur 1 der
Streitpatentschrift und auch den entsprechenden wortgleichen Textstellen den ur-

sprunglichen Unterlagen zu entnehmen.

Die geltenden Patentanspriche 2 bis 10 entsprechen den urspringlichen Anspri-
chen 2 bis 10.

Der geltende Patentanspruch 11 findet seine Stitze in den urspriinglichen bzw.
erteilten Ansprichen 1 und 11 sowie entsprechend der beim geltenden Patentan-
spruch 1 vorgenommenen Erganzung aus Absatz [0034] bzw. aus den Absat-
zen [0010] bis [0012] in Verbindung mit der erlauternden Zeichnung nach Figur 1.

2.3. Die Neuheit des zweifellos gewerblich anwendbaren Walzverfahrens fir ein
Band mit einer Schweil3naht nach dem geltenden Patentanspruch 1 ist gegeben,

wie die Ausfuhrungen unter 2.4 zeigen.

2.4. Der Gegenstand nach dem Patentanspruch 1 beruht auch auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Die DE 43 21 963 Al zeigt ein Walzverfahren fur ein Band mit einer Schweil3naht
und bildet zweifellos den nachstkommenden Stand der Technik. Sie zeigt ein
Verfahren zum Steuern eines Warmbandwalzwerkes, bei dem ein Band (4) in ei-
ner Walzstral3e gewalzt wird. Nach Figur 6 hat die bekannte Walzstral3e Walzge-
raste (1 bis 7) mit dazwischen angeordneten Schleifenbildnern (9 bis 14), die Zug-

erfassungselemente im Sinne des Streitpatents sind, weil sie gemafl Anspruch 1



-11 -

der D1 zur Erfassung einer Spannung eines gerollten Materials, also dem Istzug
im Band dienen (Merkmale 1 bis 1.3).

Die von den Zugerfassungselementen (9 bis 14) ermittelte Spannung im Band
wird auf eine Schleifenbildnerspannungssteuereinheit (47 bis 52) gegeben (Seite
4, Zeile 45), die somit dem Zugregler (8, 9) nach dem Streitpatent entspricht
(Merkmal 2).

Nach dem Wortlaut des Anspruchs 1 der D1, Zeile 9 bis 11 soll die peripherische
Rollengeschwindigkeit des oberstromigen Standes beziglich des Schleifenbild-
ners gesteuert werden, so dass die Spannung mit einer Referenzspannung uber-
einstimmt. Diese Textstelle vermittelt dem Fachmann, dass das Zugerfassungs-
mittel (Schleifenbildner nach der D1) einen Istzug ermittelt und diesen in einer
Steuer/Regeleinheit mit einem Sollzug vergleicht. In der Steuer/Regeleinheit wird
gemal einem StellgroRenermittiungsverfahren eine bestimmte Stellgrof3e, namlich
die Anderung der peripherischen Rollengeschwindigkeit des oberstromigen Walz-
gerustes ermittelt und dementsprechend das oberstromige Walzgerust angesteu-
ert (Merkmal 3).

Anders als beim streitpatentgemaf3en Verfahren nach dem Merkmal 2.1 wird bei
dem bekannten Verfahren nach der D1 der zwischen dem Vorwalzgeriust und dem
Nachwalzgertst herrschende Istzug jedoch nicht stdndig erfasst, insbesondere
dann nicht, wenn die Schwei3naht sich zwischen dem Vorwalzgerist und dem
Nachwalzgerust befindet. Vielmehr wird nach Figur 3 der D1 sowie den entspre-
chenden Textstellen in der Beschreibung gerade dann, wenn die Schweil3naht
(Punkt Q) das oberstromige Walzgerust erreicht, der Schleifenbildner vom Walz-
band getrennt, so dass ab diesem Zeitpunkt keine Istzugermittiung durch das
Zugerfassungselement stattfinden kann und demzufolge auch hieraus weder eine
Stellgrofze ermittelt wird noch anhand des Istzuges ein Stellgréenermittlungs-

verfahren fur eine StellgroRe eines Stellgliedes durchgefuhrt wird.

Bei der D1 wird also die peripherische Rollengeschwindigkeit des oberstromigen

Walzgerustes als Stellgrof3e nur zeitweise, namlich dann, wenn der Schleifenbild-
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ner in Funktionsstellung ist, zum Regeln des Bandzuges eingesetzt. Demgegen-
Uber wird beim Verfahren gemaR dem Streitpatent standig der Istzug gemessen
- insbesondere auch dann, wenn sich die Schweil3naht zwischen Vor- und Nach-

walzgerist befindet - und daher der Zug im Band sténdig geregelt.

Bei dem Verfahren nach D1 findet somit keine Zugregelung statt, wenn sich die
Schweil3naht zwischen dem Vorwalzgeriust und dem Nachwalzgerist befindet.
Dies fiuhrt dazu, dass deutliche Abweichungen vom Sollzug auftreten kénnen,
wenn die Schweil3naht in den Bereich zwischen dem Vorwalzgerist und dem
Nachwalzgerist gelangt. Der Fachmann hat daher Veranlassung, Anderungen an
der Zugregelung vorzunehmen, um diesen Nachteil zu vermeiden. Auf Grund
seines Fachwissens und Fachkdénnens mag es fur ihn noch naheliegen, die Zug-
regelung auch beim Auftreten einer Schweil3naht in Betrieb zu halten. Damit ge-
langt er jedoch zu einem Verfahren, bei dem die Zugregelung auch bei Vorliegen
einer Schweil3naht unverandert mit dem gleichen StellgroRenermittlungsverfahren
weiterarbeitet. Da der Fachmann sich stets um einfache und kostenginstige L6-
sungen bemiht, hat er keine Veranlassung, ein anderes Stellgrél3enermittlungs-
verfahren einzusetzen, wenn sich die Schweil3naht zwischen dem Vorwalzgerust
und dem Nachwalzgerist befindet. Denn der Einsatz eines zweiten Stellgrof3en-
ermittlungsverfahren wirde zusatzlichen Aufwand in Entwicklung und Betrieb des
Verfahrens mit sich bringen, ohne dass dem ein fur den Fachmann erkennbarer

Vorteil gegeniberstehen wirde.

Damit gelangt er auch bei Berucksichtigung seines Fachwissens und Fachkén-
nens nicht in naheliegender Weise zu dem Walzverfahren des Patentanspruchs 1,
bei dem das Zugerfassungselement den Istzug auch dann erfasst, wenn die
Schweilnaht sich zwischen dem Vorwalzgerist und dem Nachwalzgerist be-
findet, wobei das StellgroRenermittlungsverfahren von der Lage der Schweil3naht

innerhalb der Walzstral3e abhangt.
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Die im Prufungsverfahren in Betracht gezogenen Druckschriften D2 und D3, die
auch von der Einsprechenden nicht aufgegriffen worden sind, liegen weiter ab
vom Streitpatentgegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 und stehen diesem
nicht patenthindernd entgegen, wie der Senat Uberprft hat.

Der geltende Patentanspruch 1 hat daher Bestand.

2.5. Die geltenden Unteranspriiche 2 bis 10 betreffen zweckmallige Ausge-
staltungen des streitpatentgemal3en Verfahrens nach dem Patentanspruch 1, die
Uber Selbstverstandlichkeiten hinausreichen.

Sie haben daher ebenfalls Bestand.

3. Die unstrittig gewerblich anwendbare streitpatentgeméafle Walzstral3e nach
dem geltenden Patentanspruch 11 ist gegeniber dem angefuhrten Stand der

Technik patentfahig.

Wie bereits bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit hinsichtlich des Walz-
verfahrens fur ein Band mit einer Schweil3naht nach dem unabhéngigen Patent-
anspruch 1 ausgefihrt ist, sind aus dem Stand der Technik keine Walzverfahren
mit samtlichen im geltenden Patentanspruch 1 aufgefihrten Merkmalen bekannt
oder nahe gelegt. Da der Patentanspruch 11 nicht nur aufgrund der Verwen-
dungsangabe "zur Durchflihrung eines Walzverfahrens nach einem der Anspriiche
1 bis 10", sondern auch ausdricklich diejenigen Merkmale als Vorrichtungsmerk-
male umfasst, die die Patentfahigkeit des Gegenstands nach Patentanspruch 1
tragen, ist das Vorliegen der Neuheit sowie der erfinderischen Tatigkeit Uberein-
stimmend zu beurteilen. Auf die entsprechenden Ausfiilhrungen zum geltenden

Patentanspruch 1 wird Bezug genommen.
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Der geltende Patentanspruch 11 hat daher auch Bestand.

Bei dieser Sachlage war das Patent in beschranktem Umfang aufrechtzuerhalten.

Dr. Zehendner Dr. Huber Katker Rippel

Cl



