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Sachverhalt und Antréage

1434. D

D e Beschwerdef ihrerinnen (Ei nsprechende | und I1) haben
gegen di e Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung, das
europai sche Patent Nr. 0 732 446 in veranderter Form

auf recht zuer hal t en, Beschwerde ei ngel egt.

Mt dem Ei nspruch der Einsprechenden | war das Patent in
vollem Unfang i m Hinblick auf Artikel 100 a) EPU
(mangel nde erfinderische Tatigkeit) angegriffen worden,
wahrend di e Einsprechende Il das Patent in vollem Unfang
imH nblick auf Artikel 100 a) EPU (mangel nde Neuheit
und erfinderische Tatigkeit) angegriffen hatte.

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dal3 der

Ei nspruch der Ei nsprechenden | zul &ssig ist. Der von der
Ei nsprechenden | verspatet vorgebrachte neue

Ei nspruchsgrund der mangel nden O f enbarung basi erend auf
dem ebenfal | s verspatet eingereichten Dokunment D14 wurde
zusammen nmit di esem Dokument gemaR Artikel 114 (2) EPU
ni cht beridcksichtigt. Auch die weiteren verspatet

ei ngerei chten Druckschriften D12, D13 und D15 bis D17
wurden, da sie als prima facie nicht rel evant erachtet
wur den, gendlR Artikel 114 (2) EPU nicht weiter

ber Gicksi chtigt. D e Einspruchsabteilung entschied, dal
di e beanspruchte Prioritat fur Anspruch 1 gultig ist und
war des weiteren der Ansicht, dall der Cegenstand des
Vorri chtungsanspruches 1 des in der nundlichen

Ver handl ung ei nger ei cht en Haupt ant rages gegenuber den
ber Gicksi chti gt en Dokunenten eine erfinderische Tatigkeit
bei nhal t et .
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1. Am 26. Mai 2004 fand eine nundliche Verhandl ung vor der

Beschwer dekanmer statt.

i)

iii)

Nachdem di e Kammer i m Laufe der Verhandl ung
festgestellt hatte, dalR dem Gegenstand des
Anspruchs 1, der der Entschei dung der

Ei nspruchsabtei | ung zugrunde | ag, die
beanspruchte Prioritat nicht zusteht, und dal
di es zur Fol ge hat, dal die bereits am

14. Juni 1995 veroffentlichte DE-U 29 504 034.3
fiar diesen Anspruch 1 einen Stand der Technik
gema Artikel 54 (2) EPU bildet, reichte die
Beschwer degegnerin ei nen gednderten Anspruch 1
al s Hauptantrag ein, wodurch di eser Mangel des
Prioritatsrechts geheilt wirde.

D e Beschwer def Ghrerinnen (E nsprechende | und
1) beantragten, die angefochtene Entschei dung

auf zuheben und das Patent zu w derr uf en.

Di e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)
beantragte, die Aufrechterhaltung des Patent in
gedndertem Unfang auf der Basis des in der
nundl i chen Ver handl ung ei ngerei chten Anspruchs 1
(Haupt antrag), oder auf der Basis des Anspruchs 1
ei ngereicht am 23. April 2004 (Hlfsantrag 1)
sowie mit der gleichen Anderung w e der
Haupt ant r ag.

[11. Wahrend der mindlichen Verhandl ung wurden di e fol genden

Dokument e al s besonders rel evant erachtet:

DO =

1434. D

Prospekt "Di e neuen Superkal ander - Konzepte" der
Firma Sul zer - Papertec
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D1 = U. Rothfuss: "In-line- und Of-1line-Satinage von
hol zhal ti gen, tiefdruckfahi gen Naturpapi eren”
Wochenbl att fdr Papierfabrikation 11/12 - 1993,
Seiten 457 bis 466

D6 = Thomas J. Lauterbach: "Synthetic conposite covers

i n supercal enders: update", Tappi Journal,
Vol . 76, Nr. 6, Juni 1993, Seiten 115 bis 119

D17 = E. Minch und C. -W Schmtz: "Der noderne
Super kal ander - Basis fur neue Konzeptionen der
el asti schen d attung”, dpw Deutsche
Papi erwirtschaft 1983/1, Seiten 57 bis 62

D19 = 1993 Finishing and Converting Conference,
Seiten 289 bis 309

Der Wortl aut des geanderten unabhéangi gen Anspruchs 1
gemall Hauptantrag ei ngereicht in der mindlichen

Ver handl ung am 26. Mai 2004 |autet wie fol gt (Anderungen
in Fettdruck):

"1. Kal ander fur die zweiseitige Behandl ung ei ner
Papi er bahn, insbesondere zur Erzeugung von

ti ef druckf &hi gem Papier, mt ei nemvom Ende her

bel ast baren Wal zenstapel, der harte Wal zen, zu denen die
berwal ze und die Unterwal ze gehtdren, und wei che Wl zen
sow e jeweils zwi schen einer harten und einer wei chen
Wal ze gebil dete Arbeitsspalte aufweist, wobei ein Tei
der Wl zen behei zbar ist, dadurch gekennzei chnet,

a) dall der Stapel 6 oder 8 Wal zen (2 bis 9; 45 bis 50)
mt einemdurch zwei weiche Wal zen gebi |l deten

Wechsel spalt (16; 51) aufwei st
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b) und dafl zum ndest fur einen Arbeitsspalt (15) als
Bedi ngung gilt:

bl) die Spaltbreite ist so gewdhlt, dall die Verweil zeit
(t) mndestens 0,1 s betragt,

b2) di e Beheizung (H) einer den Arbeitsspalt
begrenzenden behei zbaren Wal ze (2, 4, 7, 9) ist auf eine
Qoerfl &chentenperatur (T) von m ndestens 100°C ausgel egt
b3) und die Belastung (P) der Wl zen ist auf eine
mttlere Druckspannung im Arbeitsspalt von nehr als 42
N mmt ausgel egt . "

Der Wortl aut des unabhéangi gen Anspruchs 1 genafld

H | fsantrag eingereicht mt Schreiben vom23. April 2004
mt der selben Mdifizierung in der nindlichen

Ver handl ung wi e der Hauptantrag |autet wie fol gt
(Anderungen in Fettdruck):

"1. Kal ander fir die zweiseitige Behandl ung ei ner
Papi er bahn, insbesondere zur Erzeugung von

ti ef druckf &hi gem Papier, mt ei nemvom Ende her

bel ast baren Wal zenstapel, der harte Wal zen, zu denen die
berwal ze und die Unterwal ze gehtdren, und wei che Wl zen
sow e jeweils zwi schen einer harten und einer wei chen
Wal ze gebil dete Arbeitsspalte aufweist, wobei ein Tei
der \Wal zen behei zbar ist, die Mttelwal zen in Hebeln
gel agert und di e Uber hdngenden Gew chte durch

St it zvorri chtungen konpensiert sind, dadurch

gekennzei chnet,

a) dall der Stapel 6 oder 8 Wal zen (2 bis 9; 45 bis 50)
mt einemdurch zwei weiche Wal zen gebi |l deten

Wechsel spalt (16; 51) aufwei st

b) und dafl zum ndest fur einen Arbeitsspalt (15) als
Bedi ngung gilt:
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bl) die Spaltbreite ist so gewdhlt, dall die Verweil zeit
(t) mndestens 0,1 nms betragt,

b2) di e Beheizung (H) einer den Arbeitsspalt
begrenzenden behei zbaren Wal ze (2, 4, 7, 9) ist auf eine
Qoerfl &chentenperatur (T) von m ndestens 100° C ausgel egt
b3) und die Belastung (P) der Wl zen ist auf eine
mttlere Druckspannung im Arbeitsspalt von nehr als 42

N mmt ausgel egt . "

D e abhangi gen Anspriche 2-12 (in der Formdes erteilten
Pat ents) des Haupt- bzw. Hilfsantrags definieren

bevor zugt e Ausf ihrungsfornmen des Kal anders von

Anspruch 1.

Di e Beschwerdefiuhrerin I hat imwesentlichen fol gendes
vor get ragen

Der Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPU wird nicht
wei terverfol gt.

Der erstmalig wahrend der mindlichen Verhandl ung

ei ngerei chte Hauptantrag mt dem neu auf genommenen
Mer kmal der harten Qober- und Unterwal ze ist verspatet
und sol |l te daher nicht zugel assen werden

Di e Betriebsparaneter von Anspruch 1 sind so zu
ver st ehen, dall der Kal ander so ausgel egt ist, dal3 er die
Ei nstellung dieser Betriebsparaneter erlaubt. D e Angabe
der Verweilzeit mttels der Spaltbreite ist nichtssagend,
da di e Geschw ndi gkeit der Papierbahn i m Anspruch 1

ni cht angegeben ist. Anspruch 1 mangelt es gegeniber dem
i n Dokunent D1 offenbarten 8- bis 16-Wal zen-
Super kal ander der fir Geschw ndi gkeiten von 500-750

m mi n und Druckspannungen von 35-45 N mmf ausgel egt i st
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und auch ei nen Wechsel spalt aufweist, an der notwendi gen
Neuheit (vgl. Seite 457, Abbildung 1; Seite 458, |inke
Spalte und rechte Spalte; Seite 464, Kapitel 5), da die
fur die Soft-N ps of fenbarten Tenperaturen sowohl fur
den Superkal ander als auch den Soft-(Konpakt) - Kal ander
gelten. Der 12-Wal zen- Superkal ander kodnnte auch bei

Wal zent enper at uren von Uber 100°C betrieben werden. Wnn
mt ei nem 8-\Wal zen- Super kal ander das gl ei che Papier in
gleicher Qualitat wie mt einem 12-Wl zen- Super kal ander
gegl attet werden soll, dann sind ein hdherer Druck und
ei ne hohere Tenperatur zw ngend notwendi g, umdie

gl ei che Satini erkapazitat bereitzustellen. Deshalb |iege
eine inplizite neuheitsschadliche O fenbarung durch das
Dokurent D1 vor.

Die fur das Streitpatent zu | 6sende Aufgabe, ausgehend
von Dokument D1 ist (vgl. Seite 464, rechte Spalte,
dritter und funfter Absatz), einen Kal ander zur

Ver figung zu stellen, der Papier zur besseren
Bedruckbarkeit herstellen kann. Aus dem Streit patent
kann ent nommen werden, dal nornmal e bekannte Kal ander far
di ese Betri ebsparaneter geeignet sind (vgl. Patent,
Spalte 2, Zeilen 31-34). Dokunent D17 zeigt einen

f1i eRenden Ubergang der Kal anderkonzepte, wobei die
damal i gen el asti schen Wal zen al s ni cht geei gnet
angesehen wurden (vgl. Seite 58, linke Spalte unten bis
mttlere Spalte, oben). Der Fachmann kann jedoch ei nen
derarti gen Kal ander ohne Probl enme entsprechend ausl egen,
da bei spi el swei se aus dem Dokunment D6 zw schenzeitlich
geei gnete el asti sche Kunststoffwal zen fur Superkal ander
bekannt geworden sind, die sowohl Betriebstenperaturen
von mehr als 150°C al s auch Dricke von nmehr als 60 kPa
aushalten (vgl. D6, Seite 117, Diagramme 3 und 4). Dem
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Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags mangelt es
daher an der erfinderischen Tatigkeit.

Der Argumentation der Beschwerdefihrerin Il beziglich
ei nem Fehl en der erfinderischen Tatigkeit des
CGegenstands von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist nichts

hi nzuzuf tgen.

Di e Beschwerdefihrerin Il hat i mwesentlichen fol gendes
vor get ragen

Die Neuheit wird nicht nehr bestritten.

Dokurment D1 wird als nachst kommender Stand der Techni k
betrachtet, das Kal ander zur zweiseitigen Behandl ung von
Papi er bahnen mt harten und wei chen Wal zen und

Wechsel spalt offenbart (vgl. Seite 457, Abbildung 1
Seite 458, |linke Spalte und rechte Spalte unten). Fur

ei nen 12-\Wal zen- Super kal ander werden genmdl? Dokument D1
Wal zenober f | &chent enperaturen von 70-90°C i n Konbi nation
mt mttleren Druckspannungen von 35-45 N mmt und
inpliziten Verweil zeiten von ca. 0.5-0.6 ns offenbart
(berechnet Uber di e angegebene Geschw ndi gkeit von 500-
750 mMmn und di e angegebene Druckspannung). Dem
Fachmann wird durch D1 gelehrt, dal3 fiar bestimmte

Ti ef druckpapi erqual itaten weniger als die 11 N ps des
12- V\al zen- Super kal anders ausrei chend sind (vgl.

Seite 459, linke Spalte, zweiter und dritter Absatz).
Der Fachmann, der sich die Aufgabe stellt, einen

Kal ander zu schaffen, der billiger in der Herstellung
und Betrieb ist und diesel ben Satini erergebni sse wi e der
12-\Vl zen- Kal ander |iefert, wirde daher dber die

Wal zenzahl nachdenken, da diese den Preis stark
beei nfl uRt. Der Fachmann | ernt ferner von Dokunent D17,
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dalR es weitere Kal anderkonzepte zw schen dem Kkl assi schen
Super kal ander und den Soft - (Konpakt) - Kal andern gi bt,
nam i ch einen 6-bis 8-Wl zen- Super kal ander genmal3 der
Variante "C' der Abbildung 6 (vgl. Seite 59, Abbildung 6;
und Seite 62, rechte Spalte, zweiter Absatz). Das
Dokunment D17 of fenbart im dbrigen Tenperaturen von 60-
140°C, die vom Fachmann al s Wal zenober f | &chen-
tenperaturen verstanden werden (vgl. Seite 57, rechte
Spalte bis Seite 58, linke Spalte in Verbindung mt
Abbi | dung 2). Der Fachmann wirde di e Anl agen unter

Ber Gicksi chtigung der notwendi gen Gesantsati ni er kapazit at
so ausl egen, dalR die geforderten Betriebsparaneter

errei cht wirden. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht
daher nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Auch dem CGegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1
fehlt die notwendige erfinderische Tatigkeit. Das
zusat zli che Merkmal von Anspruch 1, wonach die
Mttelwal zen in Hebel n gel agert und di e Uberhdngenden
Gewi chte durch Statzvorrichtungen konpensiert sind,

wei sen Super kal ander ublicherwei se auf. Von Dokunment DO
i st bereits bekannt (vgl. Seite 7, mttlere Spalte,
"Straight-N p-Kal ander” bis rechte Spalte), dal die
Besei tigung der uberh&dngenden Gew chte durch diese
Lagerung zu ei ner Vergl ei chmal3i gung der N ps und zu
hoheren Streckenl asten bereits in den oberen

Wal zenspal t en des Superkal anders fihrt (vgl. Seite 7,
FE- Di agrame Streckenl astverteilung). Auch das Dokunent
D19 erwahnt diese vorteil hafte Vernei dung der

Uuber hangenden Gewi chte (vgl. Seite 296, "Nip Profiles";
Seite 298, "Nip relieving devices").

1434. D
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D e Beschwerdegegnerin hat i mwesentlichen fol gendes
vor get r agen

D e verspatet eingereichten Dokunente D12-D23 sind nicht
rel evanter als jene, die rechtzeitig ins Verfahren

ei ngebracht wurden. Di e Dokunmente D12-D23 sol |l ten daher

gemal Artikel 114 (2) EPU unberiicksichtigt bleiben. Die
gutachterliche Stellungnahnme von Prof. Baungarten stellt
| ediglich ein Partei engutachten dar.

Durch di e Anderung von Anspruch 1, naniich der

W eder auf nahne des aus der Prioritatsanmel dung
gestrichenen Merkmal s "zu denen die Oberwal ze und die
Unt erwal ze gehoren”, wird der Gegenstand des
Streitpatents mt jenem aus der Prioritéatsannel dung

i dentisch, womt das Prioritatsrecht zurecht in Anspruch
genonmen wird. Di ese Anderung schrankt Anspruch 1 ein
und hat eine Basis in den urspringlich eingereichten
Unterl agen des Streitpatents (vgl. Seite 7, Zeilen 9-10
und Zeile 14), so dall die Erfordernisse von

Artikel 123 (2) und (3) EPU erfiullt sind. Dieser Antrag
sollte zugel assen werden, obwohl er erst wahrend der
nmindl i chen Ver handl ung gestellt wurde, da er sofort als

formal zul assi g erkannt werden kann.

Der Cegenstand von Anspruch 1 ist neu, da die

Ent gegenhal tung D1 schon das Merkmal a) von Anspruch 1
ni cht offenbart. Auch die Merkmale bl), die Spaltbreite,
und b2), die Auslegung fir WAl zenoberfl| &chent enper at uren
von m ndestens 100°C, fehlen, da die in Dl genannten

Kal ander konzepte des 12-\Wal zen- Super kal anders und der
Sof t kal ander beziglich der Betriebsparaneter nicht

aust auschbar si nd.
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Der Gegenstand von Anspruch 1 beruht auch auf einer
erfinderischen Tatigkeit, da die Dokunmente D1 bzw. D17
weder fur sich genommen noch in Konbination di esen
Gegenstand fir den Fachmann nahel egen. Di e Aufgabe fur
Anspruch 1 des Hauptantrags |autet, einen billigeren

Kal ander zu schaffen, der die gleiche Qualitéat liefert.
Di e Konzepte der Superkal ander (gekoppelte N ps,
geringere Tenperaturen) und der Konpaktkal ander
(entkoppelte N ps, groRer WAl zendurchnesser erschwert
das Druckauf bri ngen, erhohte Tenperaturen von 160-200°C
bedi ngen O hei zung oder Danpfeinsatz) sind sowohl von
der Anordnung und der G 06Re der Wal zen als auch den
angewandt en Tenperaturen und Dricken so unterschiedlich,
dall di ese Werte nicht eindeutig uUbertragbar sind. Sowohl
Dokurment D1 al s auch D17 | ehren, daR fir bestimmte

Papi erqual i t at en der 12-Wal zen- Kal ander notwendi g i st,
wahrend fur geringere Papierqualitaten auch ein
Konpakt kal ander mt 1, 2 oder 4 Nips ausreicht. Der in
Dokunent D17 genannte "Newsprint" deutet nicht auf
hoherwerti ges Papier hin und die Tenperatur genal
Abbi I dung 2 ist nicht die Wal zenoberf| achent enper at ur.
AulRer dem hat di ese Abbil dung 2 keine Korrelation zu den
Kal ander konzepten "A" bis "H', so dal3 nicht jeder

Kal andertyp all e Tenperaturen abdecken nmuf3. Das Di agranm
3 von Dokunent D6 betrifft d asibergangstenperaturen (Tg).

I m H nblick auf Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 wird
bestritten, dall alle Kalander mt einer Konpensation der
Uber hangenden Gewi chte ausgestattet sind. D ese
zusat zl i che ni cht nahel i egende MalBnhahnme hat den Vorteil,
dall eine steilere Kennlinie damt fahrbar ist, da eine
hoher e Druckspannung i m obersten Nip ndglich wird. Der
Cegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 beinhaltet
daher eine erfinderische Tatigkeit.

1434. D
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Ent schei dungsgr inde

1.2

1.3

1.4

1434. D

Anderungen (Artikel 123 EPU)

Der unabhéngi ge Vorrichtungsanspruch 1 wurde durch die
Auf nahme des Merkmal s, "zu denen die Cberwal ze und die
Unt erwal ze gehoren”, im Oberbegriff geédndert. D eses
Merkmal ist von der O fenbarung der Annel dung in der
urspringlich eingereichten Form gedeckt (vgl. Seite 7,
Zeilen 9-10 und Zeile 14; Seite 10, Zeilen 20-24; und
Figuren 1 und 3) und schrénkt den Gegenstand von
Anspruch 1 auf harte Oober- und Unterwal zen ein.

Die Vorrichtung des geanderten Anspruchs 1 geht somt

ni cht Uber den Inhalt der Annel dung in der urspringlich
ei ngerei chten Fassung hi naus und erweitert den

Schut zberei ch des angegriffenen Patents nicht. Der
Anspruch 1 des Hauptantrags ist daher imHi nblick auf
Artikel 123 (2) und (3) EPU nicht zu beanstanden.

G eiches gilt fur Anspruch 1 des Hilfsantrags 1, der
durch di e zuséatzliche Auf nahme des Merkmals, "die
Mttelwal zen in Hebel n gel agert und di e Uberhdngenden
Gewi chte durch Stutzvorrichtungen konpensiert sind", im
Qoer begri ff gegentuber dem Hauptantrag weiter

ei ngeschrankt wurde. Di eses Merkmal hat eine Basis in
der urspringlich eingereichten Annmel dung (vgl. Seite 10,
Zeilen 27-33).

Di e Vorrichtung von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 geht
somt nicht Uber den Inhalt der Anneldung in der

urspringlich eingereichten Fassung hinaus und erweitert
den Schut zberei ch des angegriffenen Patents nicht. Der
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Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist daher im H nblick auf
Artikel 123 (2) und (3) EPU ebenfalls nicht zu
beanst anden.

Zul assi gkeit des Anspruchs 1 gemél3 Hauptantrag

D e Beschwerdegegnerin | egte erstmalig wahrend der
nundl i chen Ver handl ung ei nen gednderten Hauptantrag vor,
obwohl di e Kamrer bereits in der Anlage zur Ladung

di eser mundl i chen Verhandl ung vom 2. Februar 2004 dar auf
hi ngewi esen hatte, dalR die Prioritat nicht giltig sei

D e Beschwerdegegnerin hatte daher di eser Beanstandung
der ungidltigen Prioritat wesentlich friaher in Form eines
Hi | f santrages Rechnung tragen kdnnen, w e dies von der
Beschwerdef threrin | zurecht gertgt wirde. Dieser Antrag
der Beschwer degegnerin ist daher als verspatet zu

bet racht en.

Da aber durch di esen neuen Hauptantrag mt dem
gednderten Anspruch 1 fir die beiden
Beschwer def threri nnen kein neuer Sachverhalt entsteht
und auch die formal e Gewdhrbarkeit (vgl. oberen

Punkt 1.2) prima facie ersichtlich ist, entscheidet die
Kamrer in Ausibung ihres Ernmessens, diesen neuen

Haupt antrag zuzul assen.

Da dem Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags
nunmehr das Prioritatsrecht aus der deutschen

Vor annel dung 29 504 034.3 zusteht, bilden nur sol che
Ent gegenhal t ungen einen Stand der Techni k genald
Artikel 54 (2) EPU, die vor dem Prioritatsdatum des
Streitpatents veréffentlicht sind.
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D e Ausfihrungen der oberen Punkte 2.1 bis 2.3 gelten
mutatis nutandis fir die identische Anderung von
Anspruch 1 des Hilfsantrags 1

Zul assi gkeit der verspatet eingereichten Dokunente D12
bis D23

D e Dokumente D12 bis D23 wurden alle nach Abl auf der

Ei nspruchsfri st eingereicht, wobei die Dokunmente D18 bis
D23 sogar erstmals i mBeschwerdeverfahren vorgel egt

wur den. Der Gegenstand von Anspruch 1 wurde im

Ei nspruchsverfahren zwar gegeniber demerteilten
Anspruch 1 veréandert, aber |ediglich durch Beschré&ankung
auf die 6- oder 8-Wal zen-Varianten, so dall kein Anlald
best and, neue Dokunente nachzurei chen. Al e Dokunente
D12 bis D23 sind daher als verspatet im Sinne von
Artikel 114 (2) EPU zu betrachten, so daR deren

Zul &ssi gkeit im Ernessen der Kamer |iegt. Die Kammer
hat daher di e Rel evanz di eser Dokumente Uberpruft.

Das Dokumente D18 (=Papi er-Lexi kon, Band 2 G Q

Deut scher Betriebswirte-Verlag GrbH, Gernsbach, 1999,
Seiten 125-127) ist eindeutig nachveroffentlicht. Das
Dokurment D18 ist daher fiur die Frage der Patentfahi gkeit

per se nicht relevant.

Die Kammer stimt mt der Begrindung der

Beschwer degegnerin uberein, dalR die erstmals im
Beschwer dever f ahren ei ngerei chten Dokunente D12 bis D16,
D18 und D20 bis D23 nicht relevanter sind, als die
bereits im Verfahren befindlichen Dokunente.
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D e Kammer entschei det daher unter Ausibung ihres
Ernessens gendR Artikel 114 (2) EPU, die Dokumente D12
bis D16, D18 und D20 bis D23 nicht zu berucksichtigen.

D e Dokunmente D17 - es offenbart verschi edene

Kal ander konzept e i nkl udi erend ei nen 8/ 6-Wal zen
Super kal ander Typ "C' - und D19 - es erwdhnt den Einflul}
von verschi edenen Prozelparanetern beim Satinieren und
gi bt Anregungen, um Qualitat, Produktivitéat und

Si cherheit von Superkal andern zu verbessern - haben eine
gew sse Relevanz als Stand der Techni k fur das
Streitpatent.

D e Kammer entschei det daher in Ausibung ihres Ernessens
gemal Artikel 114 (1) EPU, die Dokumente D17 und D19 zu
ber Gicksi chti gen.

Neuhei t

Di e Neuheit von Anspruch 1 des Hauptantrags wurde von
der BeschwerdefUhrerin I imHi nblick auf eine inplizite
O f enbarung des Dokunments D1 bestritten.

Die Kammer interpretiert die Vorrichtung von Anspruch 1
in Ubereinstimung nmit der Beschwerdefiihrerin | derart,
dalR der Kal ander einen Stapel von 6 oder 8 Wl zen,

wel cher harte und weiche Wal zen sowie jeweils zw schen
ei ner harten und wei chen Wal ze gebil dete Arbeitsspalte
und einen durch zwei weiche Wal zen gebi | deten Wechsel -
spalt, aufweist. Imddbrigen ist dieser Kalander, bei dem
ein Teil der Wal zen behei zt werden kann, konstruktiv so
ausgel egt, dalR bestimte Betriebsparaneter bei der

Ver wendung des Kal anders entsprechend den Merknmal en bl)
bis b3) eingestellt werden kdnnen.
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Die Kammer teilt die Ansicht der mangel nden Neuheit aus
den fol genden G inden nicht. Zwar offenbart Dokument D1
ei nen Superkal ander mt 8 Wal zen i m Stapel, doch wird im
gesant en Dokunent D1 nirgends offenbart, dal dieser 8-
Wal zen- Super kal ander so ausgel egt ist, dal er alle drei
Bedi ngungen der Betriebsnerkmal e bl), b2) und b3) des
Anspruchs 1 des Hauptantrags erfidllt. Die einzige
konkrete O fenbarung des Dokunents D1 betrifft einen 12-
Wal zen- Super kal ander, der aber so ausgel egt ist, dalR er
bei 70-90°C betrieben wird (vgl. Seite 458, rechte
Spalte, drittletzter Absatz). Di e Behauptung, dal dieser
12- \Vl zen- Super kal ander auch bei Uber 100°C betrieben
wer den konnte, wurde von der Beschwerdef Uhrerin | aber

ni cht bew esen.

Somt ist der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags
gegenuber der O fenbarung der Entgegenhal tung D1 neu.

Es ist auch keine andere Entgegenhal tung ersichtlich
wel che einen Kal ander mt den Vorrichtungsnerkmal en von
Anspruch 1 of fenbart, der entsprechend konstruktiv
ausgel egt ist, dalR die i mAnspruch 1 definierten

Betri ebsparaneter erreicht werden kdnnen.

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags ist daher

neu.

Das gleiche gilt auch fur den Gegenstand des Anspruch 1
des Hilfsantrags 1, der alle Merkmal e von Anspruch 1 des
Haupt antrags sowi e weitere Merknmal e aufwei st.
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Erfinderi sche Tatigkeit

Haupt ant r ag

5.1

5.2

5.3
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Nachster Stand der Techni k

D e Ent gegenhal tungen D1 oder D17 kdnnen al s

nachst kormender Stand der Techni k erachtet werden. Beide
Ent gegenhal t ungen of f enbaren 8- \Wal zen- Super kal ander, die
harte und wei che Wal zen in einem Stapel enthalten und
zur beidseitigen Behandl ung von Papi erbahnen mt einem
Wechsel spalt konzi piert sind.

I n den Dokumenten D1 und D17 ist nicht erwdhnt, dal der
8- Wl zen- Super kal ander so ausgel egt ist, dal er die
Betri ebsparaneter genmal3 den Merkmal en bl, b2 und b3 des
Anspruchs 1 erndglicht.

Auf gabe

Die Kammer sieht die mt dem Gegenstand des
Streitpatents zu | 6sende Aufgabe darin, einen 6- oder 8-
Wal zen- Super kal ander bereitzustellen, der so betrieben
wer den kann, dal3 er diesel ben Satini erergebni sse wi e der
12- \V\al zen- Super kal ander liefert.

Losung der Aufgabe

Di e Lésung di eser Aufgabe erfol gt gemalR Anspruch 1 des
Haupt antrags durch ei nen 6-oder 8-Wl zen- Super kal ander,
der fur die zweiseitige Behandl ung ei nen Wechsel spal t
aufwei st und der imH nblick auf die Verweilzeit im
Spalt, die mttlere Druckspannung und die

Wal zenober f | &chent enperatur fir die Betriebsparaneter
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gemald den Merkmal en bl, b2, und b3 des Anspruchs 1
ausgel egt i st.

D ese Losung wird durch den Stand der Techni k aus
f ol genden G inden nahe gel egt.

Das Dokument D1 of fenbart Superkal ander konzepte mt 8-16
Uber ei nander angeordneten Wl zen (vgl. Seite 458, |inke
Spalte, vierter Absatz). Fur einen 12-Wl zen- Super -

kal ander werden genal3 Dokunment D1 Wal zenoberfl achen-
tenperaturen von 70-90°C in Konbination mt mttleren

Dr uckspannungen von 35-45 N nmt (ent sprechend

Streckenl asten um 300 NV mm) und Verweil zeiten von

ca. 0.5-0.6 ns erwahnt (diese Verweilzeit ist Uber die
angegebene Geschw ndi gkeit von 500-750 mmn und die
angegebene Druckspannung berechnet). Der Fachmann wird
daher ei nen 8-Wal zen- Super kal ander zunachst fur die

sel ben Betriebsparaneter wi e den 12-Wal zen- Super kal ander

ausl egen.

Dem Fachmann i st auch bekannt, daf ei ne Reduzi erung der
Wal zenzahl (hier: von 12 auf 8 Wal zen) ei ne Anwendung
hoherer Tenperaturen und hdherer Druckspannungen in den
ver bl ei benden Ni ps erforderlich macht, damt die

gef orderte Bahnei genschaft des Papiers - d. h. die

G atte - unverandert erzielt werden kann (vgl. D1,
Seite 458, Abbil dungen 2-3, Paragraph "Der

Sat i ni erprozelR").

Der Fachmann | ernt dartber hinaus von Dokunent D17, dald
es weitere Kal anderkonzepte zw schen dem kl assi schen
Super kal ander und den Soft ( Konpakt) - Kal andern gi bt,
namich die Variante "C' der Abbildung 6, d. h. einen 6-
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bi s 8- Wl zen- Super kal ander (vgl. Seite 59, Abbil dung 6;
und Seite 62, rechte Spalte, zweiter Absatz).

Das Dokument D17 offenbart ferner in der Abbildung 2 -
ahnlich w e Dokunent D1 - Streckenlasten bis zu 300 N mm
(dieser Wert von ca. 300 NNmm entspricht gemald D1
mttleren Druckspannungen von 35-45 N mf) und zwar in
Konbi nation mt Tenperaturen von 60-140°C.

Di e Beschwerdegegnerin argunentierte, dal3 die

Abbi | dung 2 von Dokument D17 keine Korrelation zu den
Kal ander konzepten "A" bis "H' habe, so dal3 nicht jeder
Kal andertyp all e Tenperaturen abdecken misse und dal3 die
Tenper atur auch di e Wasservorl auftenperatur sein kénnte.

D e Kammer kann di ese Argunente nicht akzeptieren, da
das Dokunment D17 sel bst explizit fir das Kal ander konzept
"F" - das ei nen 5-\Wl zen- Super kal ander ohne Wechsel spal t
darstellt - stufenlos einstell bare WAl zent enper at uren
von 30-100°C bei den gl eichen Streckenlasten bis 300

N nm erwahnt (vgl. Seite 59, rechte Spalte, drittletzter
Absatz). Diese Sicht wird auch von Abbil dung 13 gesttzt,
wel che ein Diagranm "Q atte dber Tenperatur™ zeigt,
wobei die Tenperatur der WAl zen ei nes 10- Wl zen-
Super kal anders i m Berei ch von 60-120°C variiert wurde
(vgl. Seite 61, Abbildung 13, |inkes D agramm). Der
Fachmann wird di ese Tenperaturen eindeutig als

Wal zenober f| &chent enper at uren verstehen, da ei ne andere
Interpretation imH nblick auf die in Konbination mt
der Streckenlast (Liniendruck) gemal3 der Abbil dung 2
errei chbare d atteentw ckl ung des Papi ers auch

t echnol ogi sch kei nen Sinn ergeben wirde (vgl. Seite 57,
rechte Spalte bis Seite 58, |inke Spalte in Verbindung
mt Abbil dung 2).
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Der Fachmann w rd daher aufgrund der obengenannten
Lehren der Dokumente D1 und D17 einen 8-Wal zen-

Super kal ander unter Erhal tung der notwendi gen

Gesant sati ni erkapazitat, d. h. um dassel be Ergebnis, we
mt dem 12- Wl zen- Super kal ander zu errei chen, so

ausl egen, dal3 er Betriebsbedi ngungen genmal? der im
Anspruch 1 definierten Bereiche (Merkmale bl, b2 und b3)
er nogl i cht.

Der Fachmann kann einen derartigen 8-Wal zen-

Super kal ander ausl egen, ohne irgendwel che Probl ene
erwarten zu missen, da geei gnete Kunststoffwal zen fir
Super kal ander aus dem Dokunent D6 bekannt sind, die
sowohl Betriebstenperaturen von nehr als 150°C al s auch
Dricke von nmehr als 60 kPa aushalten (vgl. D6, Seite 117,
D agramme 3 und 4).

Di e Beschwer degegnerin behauptete zwar, dal3 das

D agramm 3 von Dokument D6 nur di e d asibergangs-
tenperaturen (Tg der fir die Uberziuge der wei chen Wl zen
verwendet en Pol ynere betreffe. D e Kanmer kann dieser
Ansi cht aber nicht folgen, da imD agranm 3 ei ndeutig

di e Ei nsat ztenperaturen ("operating tenperatures”) von
"Epoxy" Material von bis zu ca. 130°C und von "Advanced
Epoxy" Polymermaterial von bis zu ca. 175°C spezifiziert
sind und nicht deren Te-Werte. Aullerdemist auch aus dem
D agramm 2 der Zusanmenhang zw schen den Ei nsat z-

t enmperaturen und dem Drucknmodul sow e dem Te Wert

verschi edener Materialien ersichtlich, wobei auch hier
das Material "C' fuar Tenperaturen von ca. 130°C

ei nset zbar ist (vgl. Seite 116, |inke Spalte und

Figur 2). Somit gab es bereits Wal zenmaterialien, die
fir erhohte Einsatztenperaturen und auch fir erhoéhte
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Ei nsat zdr Gicke geei gnet sind und auch fir diese
Verwendung i n Superkal andern gemal? Dokunment D6 enpfohl en
werden (vgl. Seite 117, linke Spalte, erster Absatz bis
mttlere Spalte, dritter Absatz).

Der Gegenstand des unabhangi gen Anspruchs 1 des
Haupt antrags beruht daher nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit imSinne von Artikel 56 EPU. Der Hauptantrag

i st daher nicht gewahrbar.

Hlfsantrag 1

5.6
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De Kamrer stimmt mt den Beschwerdef ihreri nnen Uberein,
dall die Vorteil e der Konpensation der Uberh&ngenden

Gewi chte genmdl? dem zusét zl i chen Merkmal von Anspruch 1
des Hilfsantrags 1, wonach die Mttelwal zen i n Hebeln
gel agert und di e Uber hdngenden Gew chte durch

St it zvorri chtungen konpensiert sind, bereits zum

ubli chen Stand der Techni k gehoren (vgl. DO, Seite 7,
mttlere Spalte, "Straight-N p-Kal ander” bis rechte

Spal te und FE-D agramme Streckenl astverteilung; und D19,
Seiten 296 und 298), so dall di e dadurch bedi ngten

Ef f ekt e bekannt bzw. vorhersehbar sind. Der Fachmann

wi rd daher, wenn er die Nachteile der uberhangenden

Gewi chte beseitigen nichte, auf di ese bekannten LOsungen
des Standes der Techni k zurtckgreifen

D e Kammer befindet daher, dall auch dem CGegenstand des
Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 di e notwendi ge
erfinderische Tatigkeit fehlt. Daher ist auch der

H | fsantrag 1 ni cht gewéhrbar
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Das Patent wi rd w derrufen.

Der Geschaftstell enbeant e: Der Vorsitzende:
A. Wl i nski A. Burkhart

1434. D



