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Sachverhalt und Antréage

1658.D

Auf di e europdai sche Patentannmel dung Nr. 94 111 844.0

wur de das europai sche Patent Nr. 0 643 168 mt 8

Ansprichen erteilt. Der einzige unabhangi ge Anspruch

hatte fol genden Wrtl aut:

"1. Vorrichtung zum Streichen ei ner Papierbahn

1.2

1.3

1.4

1.5

mt zwei Wal zen (10, 20), die parallel zueinander
angeordnet sind und die einen Wl zenspalt zum

Hi ndur chf Ghren der Papi erbahn (10) mtei nander

bi | den;

mt wenigstens einer Auftragsdise (1.1, 5.1, 5.2,
8.1, 8.2, 10.1, 10.2) zum Aufbringen einer

Strei chfarbenschicht auf die Mantel fl &chen

weni gstens einer der Wal zen (10, 11) [sic!]
zwecks Ubertragens der Streichfarbenschicht im
Wal zenspalt von der Mantel fl &che auf einer Seite
der Papi erbahn (11);

mt Leitorganen, die dem Wal zenspalt nach-
geschaltet sind, und die die Papierbahn |eiten;
die Leitorgane sind Tragluftbal ken (2, 3, 12,
14.1, 14.2, 14.3, 22, 23, 30, 31, 32, 40, 41, 42,
50, 60), die ein Tragluftpol ster zwi schen der
Papi erbahn (11) und der der Papi er bahn
zugewandt en Fl ache des Tragl uftbal kens erzeugen;
die Tragluftbal ken (2, 3, 12, 14.1, 14.2, 14.3,
22, 23, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 60) sind
derart angeordnet, dass die Papierbahn (11) nach
dem Wal zenspal t weni gstens ei nmal ungel enkt wi rd;
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gekennzei chnet durch di e fol genden Merkmal e:

1.6 weni gstens ein Tragluftbal ken (2, 3, 12, 14.1,
14.2, 14.3, 22, 23, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50,
60) ist dem Wal zenspalt unm ttel bar nachge-
schal tet;

1.7 der unm ttel bar nachgeschal tete Tragl uftbal ken
(2, 3, 12, 14.1, 14.2, 14.3, 22, 23, 30, 31, 32,
40, 41, 42, 50, 60) ist in einer Entfernung vom
Wal zenspalt der beiden Wal zen (10, 20)
angeordnet, die das 0,3- bis 1-fache des
Wal zendur chnessers betragt, vorzugswei se das O, 5-
bis 0, 8-fache."

CGegen die Patenterteilung hat die Beschwerdefihrerin
(Ei nsprechende) wegen nmangel nder Neuheit und mangel nder
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 100 a) EPU) Einspruch
ei ngelegt. Sie stitzte sich dabei imwesentlichen auf

f ol gende Engegenhal t ungen

D1 CA-A-1 221 569;

D2 R Rantanen, Pignentieren mt der Filnleinpresse,
15. PTS Streicherei-Synposium- 17.-20.09. 91,
Minchen; und

D4 Val met Sym Si zer, 6.1994, Firnmenbroschire.

Ein Einwand unter Artikel 100 b) EPU wurde wihrend des
Ei nspruchsverfahrens zurickgezogen.

In i hrer Entschei dung hat die Einspruchsabteil ung
festgestellt, dass die beanspruchten Prioritaten aus
zwei fridheren deutschen Annel dungen nicht w rksam sei en,
wei | keine dieser Annel dungen das Merkmal 1.7 genald
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Anspruch 1 of fenbare. Denrufol ge sei Dokunment D4 Stand
der Technik und unter Artikel 54 (2) EPU zu

ber ticksi chtigen. Di e Einspruchsabteilung hat die Neuheit
des Streitgegenstandes indes anerkannt, weil - in

Anl ehnung an di e Kammrerentschei dung T 204/83 - Merkma
1.7 aus den diesbeziuglich zitierten Skizzen des

vor gel egten Stands der Techni k nicht eindeutig ableitbar
sei. Sie hat auch erfinderische Tatigkeit fur den
Streitgegenstand anerkannt, weil demzitierten Stand der
Techni k nicht zu entnehnen sei, dass Merkmal 1.7 fir den
O angenschal en- Ef f ekt, dessen Verringerung dem
Streitpatent als techni sche Aufgabe zugrunde |iege, eine
Rol I e spiele.

Mt ihrer Beschwerdebegrindung nmachte di e Beschwerde-
fahrerin erstmal s of fenkundi ge Vorbenut zung des Streit-
gegenstandes durch die Pilotanlage i hres eigenen Val net -
Sym Si zers in Rautpojha, Finnland geltend, welche ab 1
April 1992 in verschi edenen Veranstal tungen bzw.
Préasent ati onen und ohne jede Gehei mhal t ungsver pflichtung
einer breiten Offentlichkeit zuganglich gewesen sei. Die
Beschwer def threrin bot hierzu Zeugenbewei s an.

Mt Bescheid vom 4. Cktober 2002 wi es di e Beschwerde-
kamrer darauf hin, dass der Ei nwand der offenkundi gen
Vor benut zung ndgli cherwei se als verspatet nicht zu
ber Gicksi chti gen sei .

Mt Schrei ben vom 4. Juni 2003 reichte di e Beschwerde-
fahrerin als Dokunent D5 Kopi en aus ei nem Buch aus dem
Jahre 1983 mt dem T Titel "Paperin Val m stus", Seiten 756
bis 759 ein sowi e, als Dokunment D6, eine englische
Uber set zung ei ner Text passage dar aus.
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Am 6. Juni 2003 fand ei ne mindliche Verhandl ung vor der
Beschwer dekanmer statt, in deren Verlauf die

Beschwer degegnerin (Patentinhaberin) einen gednderten
Sat z von si eben Patentansprichen gemald H | fsantrag |
vorlegte. Ein zweiter Hilfsantrag wrde wihrend der
niundl i che Ver handl ung w eder zurickgezogen.

Anspruch 1 des sonmit einzigen Hilfsantrages enthalt
gegenuber demerteilten fol gendes zuséatzliche Merkmal

"1.8 der auf den Wal zenspalt fol gende Tragl uftbal ken
(12.1) ist derart angeordnet, dall die Papi erbahn die
ei ne der beiden Wal zen nach dem \Wal zenspalt unschlingt."”

D e Beschwerdefdhrerin hat - schriftlich und nindlich -
f ol gende Argunente vorgetragen:

- Der Streitgegenstand sei durch die of fenkundi ge
Vor benut zung neuhei t sschadl i ch vorweggenommen. Deren
Ei nf Uhrung al s Bewei smaterial sei nicht von Anfang an
not wendi g gewesen, weil Merkmal 1.7 ursprunglich
nicht relevant gewesen ware. Erst in der mindlichen
Ver handl ung vor der Einspruchsabteilung wire erkenn-
bar geworden, dass der Ei nwand der Neuheitsschadlich-
keit von Dokument D4 von der Ei nspruchsabteil ung
ni cht akzeptiert werde, als diese erstmals geltend
gemacht habe, dass ein aus einer Skizze ausgenessener
Abstand nicht Stand der Technik sei

- Die von der Einspruchsabteilung hierzu zitierte
Ent schei dung T 204/83 sei irrelevant, weil es sich
imvorliegenden Fall nicht um eine Skizze handl e.

- Ausgehend von D4 al s nachstliegendem Stand der
Techni k, sei es fur den Fachmann zw ngend
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erforderlich, den Tragl uftbal ken so nahe wi e niglich
am Wal zenspal t anzuordnen, weil bei den hohen

Papi er | auf geschwi ndi gkei ten sol cher Maschi nen | ange
freie Bahnl &ufe, d. h. lange freie Zige, verm eden
werden miflBten, umein Flattern oder ReiBen des
feuchten Papiers zu verhindern.

Die im Streitpatent genannte techni sche Aufgabe, den
Orangenschal en- Ef f ekt zu verringern, habe mt dem
Abst and zw schen Tragl uftbal ken und Wal zenspal t gemal
Merkmal 1.7 nichts zu tun. Es sei von der

Beschwer degegnerin ni cht gezei gt worden, dass dieser
Abst and ei ne besondere Bedeutung fir die L6sung der
gestel |l ten Aufgabe habe.

Di e Argumente der Beschwerdegegnerin kdénnen w e fol gt
zusamengef aldit wer den

Auf di e Bedeutung der besonderen Anordnung der
Tragl uf t bal ken i m H nblick auf den Wal zenspalt werde
im Streitpatent nehrfach hingewi esen. D e
Beschwer def Ghrerin habe dagegen di e Bedeutung von
Merkmal 1.7 offenbar sel bst im Ei nspruchsverfahren
noch nicht erkannt. |nfol gedessen ware ihr und

et wai gen Besuchern der Pilotanlage in Rautpojha ein
sol ches Merkmal bei ihrem eigenen Prototyp des Val net
Sym Si zers ver borgen geblieben

Es sei richtig, dass das Flattern der Papierbahn

hi nter dem Wal zenspalt von verschi edenen Fakt oren
abhéngi g sei. Unbestritten sei auch, dass in D2 der
Orangenschal en- Ef f ekt erwahnt werde. Zu sei ner
Besei tigung sei en aber keine Lbsungen nmt den

Mer kmal en des Streitgegenstandes vorgeschl agen

wor den. Aulerdem sei ein Zusamenhang zw schen dem
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Fl attern der Papi erbahn und dem Orangenschal en- Ef f ekt
ni cht bekannt. Vi el mehr habe dieser mt ei nem Pendeln
bzw. Vagabundi eren des Abl 6sepunktes der Papi er bahn
von der Wl ze hinter dem Wil zenspalt zu tun

- D e Erfindung bestehe einerseits darin, dass dieser
Zusamenhang er kannt worden sei und andererseits in
der Erkenntnis, dass sich innerhalb eines definierten
Abst andes des Tragl uftbal kens vom Wal zenspal t,
nam ich innerhalb des Bereiches der dem0.3 bis 1.0-
fachen des Wl zendurchnessers entspricht, ein Pendeln
des Abl 6sepunktes und damt der O angenschal en-Ef f ekt
optimal unterbinden lielRe. Falls noétig, wolle die
Beschwer degegnerin experinmentell nachwei sen, dass es
hi erbei auf die in Merkmal 1.7 angegebenen G enzen
des Abstandes des Tragl uftbal kens vom Wal zenspal t
ankonme.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht ene Entschei dung und den Wderruf des Patents.

D e Beschwerdegegnerin beantragte, di e Beschwerde

zur ickzuwei sen, hilfsweise die Beschwerde zurickzuwei sen
soweit sie sich gegen die Aufrechterhaltung des Patents

auf der G undl age der Patentanspriche 1 bis 7 gemall dem
i n der nundlichen Verhandl ung ei ngereichten Hi |l fsantrag

| richtet.
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Ent schei dungsgr inde

1. Ver spat et es Vor bri ngen
1.1 O f enkundi ge Vor benut zung

Oowohl di e Beschwerde aus anderen G unden erfol greich
ist (Punkt 3), scheint imvorliegenden Fall eine

St el | ungnahme zum verspateten Vortrag der of f enkundi gen
Vor benut zung angebr acht.

1.1.1 Die Beschwerdefihrerin gab an, sie habe darauf
verzichtet, den Einspruch auf Material "uber zahlreiche
vor genomene of f enkundi ge Vor benut zungen” zu st it zen,
wei | sie der Uberzeugung gewesen sei, daR der
rechtzeitig geltend genmachte Stand der Techni k dem
Streitgegenstand ei ndeuti g entgegenst ehe. Dariber hinaus
sei das Merkmal 1.7, wonach "der unmttel bar
nachgeschal tete Tragl uftbal ken in einer Entfernung vom
Wal zenspal t der beiden WAl zen angeordnet ist, die das
0,3- bis 1-fache des Wal zendurchnessers betragt", bis
zum Zei t punkt der nuindl i chen Ver handl ung vor der
Ei nspruchsabtei l ung von keiner Seite als besonders
rel evant angesehen worden. Das Material Uber die
of f enkundi gen Vor benut zungen sei ihr daher als unnétige
Bel ast ung des Verfahrens erschienen.

1.1.2 GemaB Artikel 114 (2) EPU liegt es im Ernmessen der
Beschwer dekammer n ver spat et es Vorbringen zu ber tck-
sichtigen. Hi erbei sind strenge Malstabe insbesondere
dann anzuwenden, wenn es sich - wie imvorliegenden Fal
- um ei ne of f enkundi ge Vor benut zung durch die
Ei nspechende sel bst handelt, und wenn di e Ei nsprechende
di esen Ei nwand ohne triftigen Gund erst nach Abl auf der
Ei nspruchsfri st vorgebracht hat (vgl. Rechtsprechung der

1658.D Y A
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Beschwer dekammer n des Européi schen Patentants, 4.
Auf | age 2001, Kapitel VI. F. 3.1.4). In diesem
Zusamenhang ei nschl 4gi g si nd di e Kanmer ent schei dungen

T 17/91 (unveroffentlicht imAbl. EPA) und T 534/89
(Abl . EPA, 1994, 464), in denen unter sol chen Unstanden
der Ei nwand der of f enkundi gen Vorbenutzung - ungeacht et
sei ner nbglichen Relevanz - als verfahrensm ssbrauchlich
ni cht zugel assen worden ist.

Auch imvorliegenden Fall rechtfertigen die von der
Ei nsprechenden vorgetragenen G inde (vgl. Punkt 1.1.1)
ni cht di e Verspatung.

Wenn namich eine Partei, wie hier die Einsprechende,
davon absi eht, das gesante ihr bekannte Bewei smateri al
rechtzeitig vorzul egen, geht sie bewsst das Risiko ein,
dalR das tatsachlich vorgel egte Bewei smateri a

nobgl i cherwei se von der Ei nspruchsabteil ung oder der
Beschwer dekammer ni cht al s patenthindernd beurteilt

Wi rd.

Auch war das in Frage stehende Merkmal 1.7 bereits
Bestandteil des Cegenstands gemal3 Anspruch 1 in der
erteilten Fassung und die Ei nsprechende wi e auch die
Pat ent i nhaberi n haben di eses Merkmal in allen
Schriftséatzen i mEi nspruchsverfahren diskutiert. Dabei
gi ng di e Beschwerdefihrerin bereits imEi nspruchs-
schriftsatz sogar davon aus, dass laut Streitpatent die
darin genannte Aufgabe durch dieses Merkmal in
Ver bi ndung mt Merkmal 1.6 gel 6st werden solle

(Ei nspruchsschriftsatz Seiten 3 und 4). Es kann daher

ni cht di e Rede davon sein, dass die Relevanz von Merkma
1.7 bis zur mindlichen Verhandl ung vor der

Ei nspruchsabt ei | ung ni cht erkannt worden sei.
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Hi nzu kommt, dass der Vortrag der Beschwerdef Ghrerin,
si e habe i m Ei nspruchsverfahren absichtlich auf die

Ei nf Uhrung der Vorbenutzung al s Bewei smateri al
verzichtet, umdas Verfahren nicht zu bel asten, nicht
nur bestéatigt, dass ihr dessen nbgliche Relevanz im

Hi nblick auf die Patentfahigkeit des Streitgegenstands
von Anfang an bewuf3t war, sondern auch, dass sie ohne
weiteres in der Lage gewesen ware, dieses Beweismtte
rechtzeitig anzubi eten

Aus di esen Grinden kommt die Kanmer zu dem Ergebni s,
dass di e von der Beschwerdefihrerin erstrmals mt der
Beschwer debegr indung gel t end genacht e ei gene

of f enkundi ge Vor benutzung i n ungerechtfertigter \Wise
verspatet und daher nicht zu bericksichtigen ist.

Dokumente D5 und D6

D5 und D6 wurden von der Beschwerdefdhrerin vorsorglich
ei ngereicht, umdi e Exi stenz all genei nen Fachwi ssens zu
bel egen, falls dieses von der Beschwerdegegnerin
bestritten werden sollte. Das in Rede stehende

Fachw ssen betraf die Problematik einer flatterfreien
Fuhrung der Papi erbahn. Mallgeblich ist hierbei nur die
in englischer Upersetzung vorliegende Textpassage (D6),
aus der sinngenal3 hervorgeht, dass es wegen der

Schwi erigkeiten mt den aus der Auftragspresse konmenden
feuchten, flatternden und kl ebri gen Papi er bahnen

not wendi g sei, die Bahn direkt nach der Auftragspresse
zu stabilisieren, um Bahnbriche insbesondere bei hoheren
Geschwi ndi gkei ten zu vernei den

Di ese Problemati k wurde bereits imEi nspruchsschriftsatz
angesprochen und von der Ei nsprechenden in spéateren
Schriftsatzen nehrfach als all genei nes Fachw ssen des
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Fachmanns unterstellt. Danach werde i m Papi er maschi nen-
bau al s Ubergeordnete Aufgabe stets angestrebt, das

al | genei n bekannte, vor allem bei hohen Bahngeschw ndi g-
keiten auftretende, Problemdes Flatterns und ReiRens
der Papi er bahnen durch Vernei dung freier Bahnl aufe zu
ver hi ndern

Ei ne Verpflichtung fir die Vorlage von Beweismtteln far
di e Exi stenz geltend genmachten all genei nen Fachw ssens
entsteht erst dann, wenn di ese Exi stenz von der
Cegenpartei bestritten wird (siehe z. B. die
unveroffentlichte T 919/97, Giunde Nr. 4.4). Im
vorliegenden Fall hat die Beschwerdegegnerin die

Exi stenz des von der Beschwerdef Uhrerin behaupteten
Fachw ssens nicht bestritten, so dass die Vorlage der D5
und D6 als Beleg fur ein solches allgenei nes Fachw ssen
nicht als verspatet betrachtet werden kann

Neuheit (Haupt- und Hilfsantrag)

Strittig ist, ob Merkmal 1.7 des Streitgegenstandes,
nam i ch der besondere Abstand zw schen Wal zenspal t und
Tragl uf t bal ken aus Abbildung 3 in D2 sowi e der |etzten
Abbi I dung in D4 entnehnbar ist.

D es wurde von der Einspruchsabteilung unter Verweis auf
di e Kamrerentschei dung T 204/83 (Abl. EPA, 1985, 310,
grinde Nr. 6 und 7) zurecht verneint; denn beide
Abbi | dungen zei gen nur eine Skizze. Nach standi ger

Recht sprechung | assen sol che Skizzen Raum f Gr
Variationen, z. B. imH nblick auf Abnessungen und

G 6Renver hal t ni sse, insbesondere dann, wenn keinerl ei
ndhere Angaben zu demin Frage stehenden zeichnerisch
dargestellten Detail vorliegen (siehe auch die
unveroffentlichte T 896/92, G inde Nr. 2). Dies ist hier
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der Fall. Daher enthalten die genannten Abbil dungen in
D2 und D4 nicht den O fenbarungsgehalt einer technischen
Zei chnung oder naturgetreuen Abbil dung.

Di e Mei nung der Ei nsprechenden, es handle sich im
vorliegenden Fall nicht um eine Skizze, weil D2 auch
ei nen entsprechenden o6ffentlichen Vortrag i m Rahnen

ei nes Synposi uns unfasse, bei wel chem die Abbildung in
wesentlich groRerem Format als Dia gezeigt wurde,

Uber zeugt die Kammer nicht; denn eine Skizze verliert
ni cht 1 hren Charakter allein durch VergrdfRerung.

Die Kammer fol gert daraus, dass der Streitgegenstand im
Hi nblick auf den Stand der Techni k neu i st.

Erfinderische Tatigkeit (Hauptantrag)

Techni sches Gebi et

Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Streichen
von Papi er genmald Oberbegriff von Anspruch 1. Eine sol che
Vorrichtung i st aus dem Stand der Techni k grundséatzlich
bekannt, bei spi el sweise aus der in der Patentschrift
erwahnten EP-A-0 507 218 (Spalte 1, Zeilen 3 bis 40).

Ei n bi sher nicht befriedi gend gel 6stes Probl em bei

sol chen, an sich bewdhrten Streichvorrichtungen best eht
| aut Patentschrift aber darin, dass der Strich auf der
Papi er bahn nach Verl assen des Wl zenspal tes nicht eben
i st, sondern das Aussehen ei ner Orangenschal e hat
(Orangenschal en-Effekt) (Spalte 1, Zeilen 42 bis 55).

Die dem Streitpatent zugrundeli egende Aufgabe besteht
daher darin, eine Streichvorrichtung gemal3 Cberbegriff
von Anspruch 1 derart zu gestalten, dal der
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Orangenschal en- Ef f ekt ohne nennenswerten Mehr auf wand,

z. B. ohne dass ein dattwerk bendtigt wird, verringert
oder vollig beseitigt wird (Spalte 1, Zeile 49 bis
Spalte 2, Zeile 2). Laut Streitpatent wird di ese Auf gabe
dadurch gel 6st, dass wenigstens ein Tragl uftbal ken dem
Wal zenspalt unmttel bar nachgeschaltet ist, und zwar in
ei ner Entfernung vom Wal zenspalt, die das 0.3 bis 1.0-
fache des Wal zendurchnessers betréagt (Spalte 2,

Zeilen 18 bis 45).

Nachstl i egender Stand der Technik

Bei de Parteien gehen von D4 als nachstliegendem Stand
der Techni k aus.

D4 ist ein Prospekt der Firma Valnet, in dem

ver schi edene Ausf uhrungsformen i hrer als Sym Si zer
bezei chneten Streichvorrichtung vorgestellt sind. Auf
der letzten Seite des Prospektes ist das Pil otprojekt
"Sym Si zer R&D' schemati sch abgebil det. Es i st
unbestritten, dass di ese Ausfihrungsformalle Merknale
gemalR Cbergriff von Anspruch 1 unfal3t sow e auller dem
Merkmal 1.6, d. h. einen Tragluftbal ken, der dem

Wal zenspalt unm ttel bar nachgeschaltet ist.

D e Kammer stimmt daher mt den Parteien Uberein, dass
sich D4 als Ausgangspunkt fur die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit eignet.

Techni sche Auf gabe

Nach Mei nung der Beschwerdefihrerin gelte es in der

Papi erstrei cherei grundsatzlich, sozusagen als stets
gegebene " Ober auf gabe”, ein Flattern der Papi erbahn

hi nter dem Wal zenspalt zu vernei den
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D e Beschwerdegegnerin hat dagegen argunentiert, die
Erfi ndung beruhe auf der erstmaligen Erkenntnis, der
Orangenschal en- Ef f ekt sei darauf zuruckzuf dhren, dass
der Abl 6sepunkt der Papi erbahn von der Wl ze ni cht
konstant sei, sondern auf dieser hin- und
hervagabundi ere. Ei n Zusamrenhang zw schen dem Phanonen
des Flatterns und dem Orangenschal en- Ef f ekt sei der
Beschwer degegneri n hi ngegen ni cht bekannt. Es sei das
Ver di enst der Erfinder, gefunden zu habe, dass sich das
unerwinscht e Pendel n des Abl 6sepunktes der Papi er bahn
von der \Wal ze und damt der Orangenschal en- Ef f ekt

opti mal unterbinden |ielen, wenn sich der Tragl uftbal ken
i nnerhal b des engen, in Merkmal 1.7 definierten,

Abst andsber ei ches vom Wl zenspal t befi nde.

D4 erwahnt weder den Orangenschal en- Ef f ekt noch das
Flattern der Papi erbahn. Es nennt aber als Hauptauf gabe
auf dem Cebi et der Papierstreicherei die effiziente
Herstel l ung hochqualitativer Striche auch mt den neuen
Hochgeschwi ndi gkei t s- Maschinen (letzte Seite, rechte
Spalte, Zeilen 3 bis 7). Es muld daher unterstellt

wer den, dass auch in D4 unebene Striche unerwinscht
sind. Von der Konstruktionsseite als optimles Layout
fir Hochgeschw ndi gkei tsbetrieb wird unter anderemdie
Ei nhal tung kurzer freier Zige (short draws) genannt
(Seite 2, rechte Spalte, Zeilen 1 bis 3).

D ese Enpfehlung kurzer freier Zige in D4 bezieht sich
aus G unden der Logi k auch auf den Sym Sizer R&D, sofern
di eser bei hoher Geschw ndi gkeit betrieben werden soll,
und somt auch auf den Abstand des in der Abbil dung
gezei gten Tragl uftbal kens vom Wal zenspalt. Da unter
gegebenen konstruktiven Voraussetzungen aus

geonetri schen G unden fur die Lange des freien Zuges
nicht viel Spielraum zu kurzeren Abstanden bleibt als
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dem 0. 3-fachen des Wl zendurchmessers entspricht, stellt
der in Merkmal 1.7 des Streitpatents definierte Abstand
eine Art Auswahl aus dem undefinierten Bereich "kurzer
Abstand" (= kurze freie Zige) in D4 dar.

Nach der Rechtsprechung der Beschwer dekamrern

(4. Auflage, Kapitel 1.D. 4.4) missen Vorteile, auf die
si ch der Patentinhaber gegentuber dem nachstli egenden
Stand der Techni k beruft, hinreichend bel egt sein, um
bei der Ermttlung der fir die Beurteilung der der

Erfi ndung zugrundel i egenden techni schen Aufgabe und
damt fidr die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
in Betracht zu kommen (vgl. z. B. in der
unveroffentlichten T 152/93, G inde Nr. 4).

Es gilt daher zu untersuchen, ob der von der Beschwerde-
gegnerin geltend gemachte Vorteil hinsichtlich der
Qualitat des Striches, nanmich des unerwinschten
Orangenschal en- Ef f ekt es, gegentber dem nachstl i egenden
Stand der Techni k gl aubhaft durch die Merkmal e gel 6st
wird, die den Streitgegenstand vom Sym Sizer R& in D4
unt erschei den. Imvorliegenden Fall besteht dieser
Unterschied in demin Merkmal 1.7 definierten Bereich
fur den Abstand des Tragl uftbal kens vom Wal zenspal t.
Dabei kommt es, im Falle einer Auswahl eines kleinen
Ber ei ches aus ei nem groReren, nicht nur darauf an, dass
der Vorteil oder Effekt innerhalb des Bereiches

gl aubhaft auftritt, sondern auch darauf, dass

hi nrei chende 1 ndi zi en daf tr vorhanden sind, dass der
Ef f ekt aulRerhal b des beanspruchten Bereiches nicht oder
nur in verm ndertem MalRe auftritt. Andernfalls ist die
Auswahl aus dem Berei ch der vorbekannten techni schen
Lehre willkirlich und nicht technisch bedingt. Sie kann
dann nicht als unvorhersehbare Berei cherung des Standes
der Techni k angesehen werden.
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Zwar wird im Streitpatent sinngemal3 di e Behaupt ung
aufgestellt, dass ohne die ganz besondere Anordnung der
Tragl uf t bal ken der Abl 6sepunkt nicht eindeutig definiert
sei (Spalte 3, Zeilen 2 bis 7) und die in Figur 6

gezei gte erfindungsgendfle Anordnung mit sehr geringem
Abst and E ei nen eindeutig definierten Abl dsepunkt der
Bahn von der \Wal ze sichere (Spalte 5, Zeilen 48 bis 52).
Andererseits hat di e Beschwerdegegnerin nicht gezeigt,
dass eben di ese besondere Anordnung, d. h. die Anordnung
des Tragl uftbal kens in einer Entfernung vom Wal zenspal t,
die das 0.3 bis 1.0-fache des \Val zendurchnessers
betré&agt, die behaupteten Vorteil e auch gegeniber demin
D4 konkret dargestellten Sym Sizer R&D bringt. Bei

di esemi st der kurze Abstand des Tragl uftbal kens vom
Wal zenspalt nicht eindeutig definiert und kann auch
aulRerhal b der in Merkmal 1.7 angegebenen G enzen |iegen
di e Beschwer degegnerin hat jedoch nicht gl aubhaft
gemacht, dass ein Pendel n des Abl 6sepunktes der
Papi er bahn von der Wal ze und damt der Orangenschal en-
Ef f ekt i m Gegensatz zum Stand der Techni k gemal3 D4,
gerade und ausschliel3lich durch Ei nhalten eines

Abst andes in den G enzen gemall Merkmal 1.7 unterbunden
Wi rd.

Auf di esen Urstand hat di e Beschwerdef Uhrerin bereits in
i hrem Schriftsatz vom 13. Juli 2001 hi ngew esen

(Seite 2, Zeilen 3 bis 9), in demsie ausfiuhrt, dass
nicht ersichtlich sei, weshalb ein Effekt nur innerhalb
des beanspruchten Bereiches auftreten solle.

Di e Beschwerdegegnerin, die sich fur die Patentfahigkeit
der Auswahl auf das Vorliegen des gewlinschten Effektes
gerade in demkritischen Bereich beruft und hierfar

bewei spflichtig ist, suchte in der mindlichen

Ver handl ung vor der Kamrer um Gel egenheit an zur Vorl age
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von Experinenten zum Zwecke des Bewei ses ei nes Effektes
i nnerhal b des beanspruchten Bereichs. Es gilt aber der
Grundsat z, dass alle Tatsachen, Beweismttel und Antrage
zu Begi nn des Verfahrens bzw. zum fruhest noglichen
Zei t punkt vorzul egen sind, umunndtige Verfahrens-
verzogerungen zu verneiden. Imvorliegenden Fall hatte
di e Beschwer degegneri n anndhernd zwei Jahre Zeit um im
Hi nblick auf den genannten Ei nwand i m gegneri schen
Schriftsatz, entweder Uberhaupt zu reagi eren oder,
gegebenenfal |l s, Beweismttel fur einen besonderen Effekt
i nnerhal b des beanspruchten Berei ches vorzul egen bzw
weni gstens anzubieten. Dies hat sie nicht getan. Daher
tragt sie selbst das R siko, wenn sol che Beweismttel
al s verspatet nicht nehr zum Verfahren zugel assen
werden. Sie unterliegt dabei den gleichen Kriterien, die
von der Kammer in Auslibung ihres Ernessens angewandt
werden (Artikel 114 (2) EPU), w e die Beschwerdefiihrerin
mt ihremverspateten Vortrag ei ner eigenen offen-

kundi gen Vor benut zung (Punkt 1.1). Daridber hinaus war zu
ber ticksi chti gen, dass die neuen Beweismttel erst zu
einemin der Zukunft |iegenden Zeitpunkt eingereicht
werden sollten. Dies hatte zu einer unabsehbaren

Ver f ahr ensver zégerung gef ihrt, da auch der Beschwerde-
fdhrerin eine angenessene Frist zur Stellungnahne

ei nzur aunmen gewesen ware. Dem Ersuchen der Beschwerde-
gegnerin war daher in diesem spaten Verfahrensstadi um

ni cht stattzugeben.

Nachdem der behauptete Vorteil der Verringerung des
Orangenschal en- Ef f ekt es mangel s Nachwei s (Punkt 3.3.6
oben) zur Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht
ber Gcksi chti gt werden kann, ist die gegenuber dem Sym
Sizer R&D in D4 zu | 6sende Auf gabe neu zu definieren. Da
spezielle Effekte objektiv nicht erkennbar sind, geht
di e Kammer davon aus, dass die durch den Streitgegen-
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stand gel 6ste techni sche Aufgabe darin besteht, den
freien Zug zw schen Tragl uftbal ken und Wal zenspal t

in D4, z. B. fur bestinmme Betriebsweisen der Streich-
vorrichtung, zu optimeren

Nahel i egen der Lo6sung

Nach al | genei nem Fachwi ssen auf dem techni schen Cebi et
der Papierstreicherei (vgl. Punkt 1.2), unterliegt eine
Papi er bahn hinter der Lei npresse ei nem unerwinschten
Flattern, wenn sie nicht unterstiutzt wird. D eses
Flattern ist ferner abhéngig ist von weiteren
Paranmetern, we z. B. der Feuchtigkeit und

Lauf geschwi ndi gkeit der Papi erbahn. Deshal b wurde im
Stand der Techni k vorgeschl agen, die Papi erbahn
"unmttel bar” nach der Leinpresse zu unterstitzen
(vgl. D6) bzw. einen "ungebuhrlich | angen freien Zug"
zwi schen Tragl uftbal ken und Wal zenspalt zu vernei den
(D1, Seite 8, Absatz 2 und Seite 12, Absatz 1).

Ei nen sol chen, im Stand der Techni k ni cht naher
definierten, Abstand als einzigen Paraneter zu

optim eren, gehért nach gangi ger Rechtsprechung (siehe
Recht sprechung der Beschwerdekanmmern, 4. Aufl age,
Kapitel 1.D.6.16) aber zu den Aufgaben des Fachmannes,
i nsbesondere dann, wenn die R chtung der Opti m erung,
nam i ch kurze Abstande zu wéhl en, bereits vorgegeben

i st.

Dies steht nicht imWderspruch zum Ei nwand der

Beschwer degegnerin, wonach es techni sch auch nibglich
sei, mt speziell gefornten Tragl uftbal ken noch naher an
den Wal zenspal t heranzuricken als in Merkmal 1.7
definiert.
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Aus di esen G inden kommt die Kanmer zu dem Ergebni s,
dass, ausgehend von dem aus D4 bekannten Sym Si zer R&D
der Cegenstand nach Anspruch 1 einer fachublichen
Optim erung ei nes Paraneters entspricht, nicht aber auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit beruht (Artikel 56 EPU)

Hi | fsantrag

Gemall Anspruch 1 des einzigen Hilfsantrages ist der auf
den Wal zenspalt fol gende Tragl uftbal ken derart
angeordnet, dass die Papi erbahn die eine der beiden

Wal zen unschlingt. Unter "umschlingt" ist dabei eine
geringfigi ge, als Urschlingungsw nkel bezeichnete,
Abwei chung der Papi erbahn von einemmttigen Austritt
aus dem Wal zenspalt zu verstehen (Figur 3, Spalte 4,
Zeilen 37 bis 40 und Spalte 5, Zeilen 15 bis 20).

Di e Unschlingung ei ner Wal ze durch di e Papi erbahn i st
aber aus dem Stand der Techni k bekannt (Dl, Seite 16,
vorletzte Zeile bis Seite 17, Zeile 6 sowie Figur 1).

D e Kammer hat hierbei nicht Ubersehen, dass in D1 die
St at zwal ze unschl ungen wi rd, wahrend genmél3 Streitpatent
(Spalte 5, Zeile 52 bis Spalte 6, Zeile 1) bei
einseitigem Auftrag der Streichmasse ei ne Urschlingung
der Auftragswal ze beabsichtigt ist. Genmal3 Streit patent
konne durch di esen Urstand die Auftragswal ze eine

wei chere Cberfl ache haben als die Stitzwal ze, obwohl

nor mal erwei se di e Bahn der harteren Walze folge. D e
Vorrichtung nach Anspruch 1 ist aber nicht auf eine
Betri ebswei se zum einseitigen Auftrag beschréankt,
sondern unfasst auch die Mglichkeit des gleichzeitigen
Auftrags von Streichmasse auf bei den Papierseiten. Daher
kann ei ne eventuel | e Besonderheit bei meinseitigen
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Auftrag erfinderische Tatigkeit nicht stitzen, selbst
wenn - was nicht der Fall ist - dafir ein vorteil hafter
Ef f ekt nachgew esen worden ware.

Aus di esen Grinden kann ein Vorliegen von erfinderischer
Tatigkeit nicht auf das zusatzliche Merkmal in Anspruch
1 des Hilfsantrages gestitzt werden.

Somt bietet keiner der gestellten Antrage eine Basis
zur Aufrechterhal tung des Patents.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Das européai sche Patent Nr. 643 168 wird w derrufen.
Geschaftstel | enbeant e: Vor si t zender :

G Rauh P. Krasa

1658.D



