BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L'OFFICE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFICE DES BREVETS

Interner Verteilerschliissel:

(A) [ -1 Verdffentlichung im ABIL.
(B) [ -1 An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [ -] An Vorsitzende
(D) [ X ] Keine Verteilung
Datenblatt zur Entscheidung

vom 27. Oktober 2020
Beschwerde-Aktenzeichen: T 1189/18 - 3.2.01
Anmeldenummer: 12724883.9
Veroffentlichungsnummer: 2689065
IPC: B23K37/08, D21F5/02, D21F5/18
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES YANKEEZYLINDERS

Patentinhaber:
Andritz AG

Einsprechende:
Voith Patent GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPU Art. 56
VOBK Art. 12(4), 13(1)

Schlagwort:
Erfinderische Tatigkeit - Hauptantrag (nein) - Hilfsantrag (ja)
Spat vorgebrachte Argumente - zugelassen (ja)

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidun:

EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werde



Zitierte Entscheidungen:
T 1890/09

Orientierungssatz:

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidun:

EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werde



Qffice eureplen
des brevets

Beschwerde-Aktenzeichen: T

m——e BeSChwe rdekam mern Boards of Appeal of the

European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8

GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0

Patentamt
0, Faten bifice Boards of Appeal 85540 Haar

Chambres de recours Fax +49 (0)89 2399-4465

1189/18 - 3.2.01

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 27. Oktober 2020

Beschwerdefiithrerin:

(Einsprechende)

Vertreter:

Beschwerdegegnerin:

(Patentinhaberin)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Pricolo

Voith Patent GmbH
St. Pbltener Str. 43
89522 Heidenheim (DE)

Manitz Finsterwald

Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB
Martin-Greif-Strasse 1

80336 Minchen (DE)

Andritz AG
Stattegger Strasse 18
8045 Graz (AT)

Tschinder, Thomas
Stattegger StraBe 18
8045 Graz (AT)

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 6. Marz 2018
zur Post gegeben wurde und mit der der
Einspruch gegen das europdische Patent Nr.
2689065 aufgrund des Artikels 101 (2) EPU
zurickgewiesen worden ist.

Mitglieder: M. Geisenhofer

S. Fernadndez de Codrdoba



-1 - T 1189/18

Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) legte Beschwerde
gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, den

Einspruch gegen das Streitpatent zurlckzuweisen.

Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass der
Gegenstand der Anspriiche in der erteilten Fassung neu

und erfinderisch sei.

Es fand eine mindliche Verhandlung vor der Kammer

statt.

a) Die Beschwerdefilhrerin (Einsprechende) beantragte
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und

den Widerruf des Streitpatents.

b) Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte
die Zurickweisung der Beschwerde, hilfsweise das
Patent in gednderter Fassung auf der Grundlage
eines der Hilfsantrage 1 bis 4, eingereicht mit

Schreiben vom 5. November 2018, aufrechtzuerhalten.

Der unabhangige Anspruch 1 gemal Hauptantrag hat den

folgenden Wortlaut:

»Verfahren zur Fertigung eines Yankeezylinders (1) aus

Stahl umfassend folgende Schritte:

a.) Zuschnitt und Einrollen von einzelnen Mantelblechen
an einem bestimmten Fertigungsstandort;,

b.) VerschweiBen der Mantelbleche zu zwei oder mehreren
Zylinderschiissen (8, 9, 10) am Fertigungsstandort;

c.) Transport der einzelnen Zylinderschiisse (8, 9, 10)

vom Fertigungsstandort weg zu einem Montageort;
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d.) Verschweiflen der Zylinderschiisse (8, 9, 10) am
Montageort zu einem vollstdndigen Zylindermantel (2)

des Yankeezylinders (1)."

Der unabhangige Anspruch 1 gema@B Hilfsantrag 1 umfasst

zusatzlich zum unabhadngigen Anspruch 1 des Hauptantrags
das folgende Merkmal:

,wobel der Schritt d.) in der Ndhe eines
Finsatzstandortes fiir den Yankeezylinder (1),
vorzugswelse am Werksgeldnde eines Papiermaschinen oder

Tissuemaschinenbetreibers, durchgefiihrt wird.“

Der unabhangige Anspruch 1 gemd@B Hilfsantrag 2 umfasst

zusatzlich zum unabhadngigen Anspruch 1 des Hauptantrags
die folgenden Merkmale:

,wobel der Schritt d.) in der Ndhe eines
Einsatzstandortes fiir den Yankeezylinder (1),
vorzugswelise am Werksgeldnde eines Papiermaschinen-
oder Tissuemaschinenbetreibers, durchgefiihrt wird und
wobeli am Fertigungsstandort Enddeckel (3, 4) mit den
jeweiligen Zylinderschiissen (8, 9, 10) verbunden,

vorzugsweise verschweillt, werden.™

In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende
Dokumente Bezug genommen:

El W02008/105005 Al

E2 EP 1 279 764 A2

El6 FR 1 318 133 B

Das entscheidungsrelevante Vorbringen der
Beschwerdefiihrerin lasst sich wie folgt

zusammenfassen:

a) Im schriftlichen Verfahren argumentierte die
Beschwerdefiihrerin, dass das mit der

Beschwerdebegriindung vorgelegte Dokument E16 prima
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facie relevant sei. Erst in der mindlichen
Verhandlung erganzte sie ihre Argumentation und
machte geltend, dass die Vorlage von E16 in
Reaktion auf die Entscheidung der

Einspruchsabteilung erfolgt sei.

b) Der Gegenstand des unabhdngigen Anspruchs gemal
Hauptantrag sei nicht erfinderisch (Artikel 56
EPU), da ausgehend von Dokument El sowohl die
Dokumente E2 als auch E16 es nahelegen wirden, die
Zylinderschiisse zwar am Fertigungsort zu fertigen,
sie aber erst am Montageort zum Yankeezylinder zu

verschweiBen.

c) 7Zu den Hilfsantrdge 1 und 2 sei weder bei deren
Einreichung mit Schreiben vom 5. November 2018,
noch zu einem spéateren Zeitpunkt im Verfahren vor
der mindlichen Verhandlung substantiiert
vorgetragen worden, welche Einspruchsgriinde von
diesen Hilfsantragen behoben wiirden. Daher diirfe
keiner der Hilfsantrdge zum Verfahren zugelassen
werden. Dies gilt analog auch fir jegliche
Argumentation, die die Beschwerdegegnerin zur

Stitze der erfinderischen Tatigkeit vorbringt.

d) Sollten die Hilfsantrdge zugelassen werden, SO
beruhe der Gegenstand des Hilfsantrag 1 nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit, da eine Kombination
der Dokumente El1 mit E16 ihn nahelegen wilirde.

Gleiches galte fir den Hilfsantrag 2.

VITI. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:
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a) Das Dokument E16 sei nicht prima facie hoch
relevant und dirfe daher nicht zum Verfahren

zugelassen werden.

b) Die von der Beschwerdefiihrerin angefiithrten
Kombinationen von Dokumenten wiirden nicht zum
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags fuhren.
Dabei sei insbesondere die Aufgabe ausgehend von El

falsch formuliert.

c) Auch die Hilfsantrdge 1 und 2 wirden nicht durch

eine Kombination von El mit E16 nahegelegt.

d) Die Hilfsantrage seien zum Verfahren zuzulassen, da
sie bereits im Einspruchsverfahren in der im
Beschwerdeverfahren vorliegenden Fassung gestellt
wurden und im Wesentlichen auf erteilten

Anspruchen beruhen.

Entscheidungsgriinde

Hauptantrag
Zulassung des Dokuments E16

2. Das Dokument E16 wurde erst mit der
Beschwerdebegriindung im Beschwerdeverfahren vorgelegt
und die Beschwerdegegnerin beantragt, es unter Artikel
12(4) VOBK 2007 nicht zum Verfahren zuzulassen, da es
bereits im Einspruchsverfahren hédtte eingereicht werden

kdnnen und missen.

Die Beschwerdefihrerin fihrte in ihrer

Beschwerdebegriindung aus, dass das Dokument E16 prima
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facie relevant sei und daher zum Verfahren zuzulassen

sei.

Die Frage der Relevanz ist im Beschwerdeverfahren nicht
das maBgebliche Kriterium bei der Ausibung des
Ermessens der Kammer, ob ein erst im
Beschwerdeverfahren vorgelegtes Dokument unter Artikel
12(4) VOBK 2007 zum Verfahren zugelassen werden kann

oder nicht.

Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
argumentierte die Beschwerdefiihrerin jedoch zudem, dass
das Dokument E16 in Reaktion auf die Entscheidung der
Einspruchsabteilung eingereicht wurde. Entsprechend
hatte das Dokument nicht eher eingereicht werden konnen
als mit der Einlegung der Beschwerde und ihrer

Begrindung.

Die Kammer sieht die Einreichung von El16 als Reaktion

auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung an.

Im Einspruchsverfahren hatte die Einspruchsabteilung
erstmals in ihrer Entscheidung unter Punkt 3.3 (Seite
11, vorletzter Absatz bis Seite 12, zweiter Absatz der
Grinde fir die Entscheidung) argumentiert, der Fachmann
hatte ausgehend von El eine Vielzahl an Mdglichkeiten,
vorgefertigte Teilprodukte des Yankeezylinders am
Fertigungsort zu fertigen, diese zum Montageort zu
transportieren und dann dort zum Endprodukt
zusammenzubauen. Der Fachmann musse daher ausgehend wvon
El nicht nur das Konzept implementieren, bereits ein
Halbprodukt zum Montageort zu transportieren und dort
zusammenzubauen, sondern stattdessen auch eine Auswahl
aus mehreren mdéglichen Halbprodukten treffen. Die
Einspruchsabteilung nennt in ihrer Entscheidung als

mogliche Halbprodukte die geschnittenen und gerollten,
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aber noch nicht zum Zylinderschuss verschweilten
Mantelbleche, noch nicht gerollte aber bereits
zugeschnittene Mantelbleche oder aber Teilabschnitte
des Zylinders aus mehreren bereits zusammengeschweilten

Zylinderschiissen.

3.2 Diese zusatzliche, auf dem Transportkonzept beruhende
Auswahl des Halbprodukts war maRgeblich fir die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, wurde jedoch als
Argument erstmals in der Entscheidungsbegriindung
genannt, was von der Beschwerdegegnerin wahrend der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer auch explizit

eingeraumt wurde.

3.3 Mit dem Dokument E16 versucht die Beschwerdefilhrerin
nun, einen Nachweis zu erbringen, dass der Fachmann als
Halbprodukt, das vom Fertigungsort zum Montageort
transportiert wird, den fertigen Zylinderschuss wahlen
wirde. Die Einreichung von El16 stellt daher eine
unmittelbare Reaktion auf die Entscheidung der
Einspruchsabteilung dar, so dass von der
Beschwerdefilhrerin nicht verlangt werden kann, dass sie
als Einsprechende bereits vor der Entscheidung der
Einspruchsabteilung ohne Kenntnis der Argumentation der
Einspruchsabteilung das Dokument E16 im Vorverfahren

hatte einreichen missen.

3.4 Nachdem das Dokument E16 somit zur erstmdglichen
Gelegenheit von der Beschwerdefihrerin vorgebracht
wurde, wird es zum Verfahren zugelassen (Artikel 12 (4)

VOBK 2007) .

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)
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Der Gegenstand des unabhiangigen Anspruchs 1 gemélB
Hauptantrag erfiillt nicht die Erfordernisse des

Artikels 56 EPU.

Das Dokument El1 wird von der Kammer als ndchstkommender

Stand der Technik angesehen.

El offenbart in Figur 1 einen Yankeezylinder, der gemal
Seite 10, Zeilen 10 - 17 in Verbindung mit Figur 10A
mit dem folgenden Verfahren aus Stahl (siehe Seite 2,

Zeile 20: ,steel") gefertigt wurde:

a.) Zuschnitt und Einrollen von einzelnen
Mantelblechen;

b.) VerschweiBen der Mantelbleche zu zwei oder mehreren
Zylinderschiissen;

c.) VerschweiRBen der Zylinderschiisse zu einem
vollstandigen Zylindermantel (11) des Yankeezylinders

(1)

El macht jedoch keine Angaben, wo die einzelnen
Verfahrensschritte stattfinden, so dass der Fachmann
davon ausgehen muss, dass alle Schritte an ein und
demselben Ort, dem Fertigungsort erfolgen. Erst wenn
der Yankeezylinder komplett fertiggestellt ist, wird er

an seinen zukinftigen Verwendungsort transportiert.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich
hiervon dahingehend, dass die Erstellung der Zuschnitte
und das Einrollen der einzelnen Mantelbleche, sowie das
VerschweiBen der Mantelbleche zu zwei oder mehreren
Zylinderschiissen an einem Fertigungsort erfolgt, die
Zylinderschiisse dann an den Montageort transportiert
werden und erst dort zum vollstandigen Zylindermantel

verschweilBt werden.
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So wird das in Absatz [0013] des veroffentlichten
Streitpatents genannte Ziel erreicht, dass auch Kunden
mit einem groBen Yankeezylinder beliefert werden
konnen, bei denen bisher eine Belieferung auf Grund von

Transportschwierigkeiten nicht méglich war.

Yankeezylinder sind Bauteile mit groBen Abmessungen, so
dass ein Transport des kompletten Yankeezylinders
kompliziert und aufwendig ist, und unter Umstanden
sogar temporare Strablensperrungen oder Umwege zum
Umgehen von Engstellen aufgrund der enormen Abmessungen

des zu transportierenden Gegenstandes ndtig sind.

Der Fachmann wiirde daher eine Mdglichkeit suchen, auch
den Transport des aus El bekannten Yankeezylinders vom

Fertigungsort zum Ort der Verwendung zu vereinfachen.

Hier lehrt das Dokument E16 eine Mdglichkeit, die
Abmessungen des zu transportierenden Gegenstandes zu
reduzieren und so den Transport zu vereinfachen (siehe
Seite 3, rechte Spalte, Ende des zweiten Absatzes und
Anfang des dritten Absatzes): Anstelle des kompletten
Yankeezylinders werden die Zylinderschiisse des noch
nicht fertiggestellten Trocknungszylinders als getrennt
zu transportierende Bauteile vom Fertigungsort zum
Montageort verbracht und erst dort vor Ort

zusammengesetzt.

Der Fachmann wirde daher diese Lehre auch auf El
anwenden und die Zylinderschiisse vor dem endgiiltigen
VerschweiBen zum kompletten Yankeezylinder an den
Montageort transportieren und erst dort

zusammenschweiBen.

Die Beschwerdegegnerin argumentiert hierzu zwar, dass

der Fachmann die Lehre von E16 nicht auf E1 anwenden
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wirde, da E16 einen aus Gussmetall bestehenden
Trocknungszylinder betreffe, wahrend der im
Streitpatent beanspruchte Yankeezylinder ein aus
Stahlblech geformter Trocknungszylinder sei, der nach

einem anderen Prinzip arbeiten wirde.

Dies spielt jedoch im vorliegenden Fall keine Rolle, da
der Fachmann dem Dokument E16 lediglich entnimmt, wie
er das Transportproblem eines Trocknungszylinders mit
groRen Abmessungen lO0sen kann. Fir diese Lehre ist es
unerheblich, wie die einzelnen Zylinderschisse im
Details ausgestaltet sind, wie sie hergestellt wurden
und wie sie miteinander verbunden werden. Der Fachmann
entnimmt E16 nur die Lehre, ein zylindrisches Bauteil
mit grolen Abmessungen in einzelnen Schissen zu
transportieren und diese erst am Montageort zum
endgiltigen Bauteil zu verbinden. So kann das Bauteil
in mehreren Fuhren transportiert werden, wobei die
einzelnen Fuhren jeweils deutlich kleinere Abmessungen

als das finale Bauteil aufweisen.

Die Beschwerdegegnerin argumentiert ferner, dass
ausgehend von El die objektive Aufgabe nicht darin
bestiinde, den Transport des Yankeezylinders zu
vereinfachen, sondern die Trocknungsleistung des aus El
bekannten Yankeezylinders zu vergroRern. Dies wilirde der
Fachmann durch eine VergrolBerung der Abmessungen des
Yankeezylinders erreichen, der dann aber nicht mehr
transportierbar ware. Mit EZ2 und E16 wirden dem
Fachmann dann zur Losung dieser Aufgabe andere Typen
von Trocknungszylindern vorgeschlagen, so dass der
Fachmann nicht den aus El1l bekannten Yankeezylinder
modifizieren wirde, sondern die Art des

Trocknungszylinders auch andern wirde.
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Dieser Auffassung kann aber nicht gefolgt werden, da
die unterscheidenden Merkmale zwischen El1 und dem
Gegenstand des Anspruchs 1 nicht dazu fihren, dass die
Trocknungsleistung des Yankeezylinders steigt. Ganz im
Gegenteil betreffen die unterscheidenden Merkmale den
Transport des Yankeezylinders wie in Absatz [0013] des
verdoffentlichen Streitpatents ausgefihrt, so dass die
objektive Aufgabe nicht eine Steigerung der
Trocknungsleistung sein kann, sondern dazu dient, den
Transport zum Kunden zu vereinfachen. Die in Absatz
[0013] genannte Aufgabe stellt somit auch die objektive
Aufgabe ausgehend von El1 dar.

7. Der Gegenstand des Anspruchs 1 wird daher ausgehend von
El durch E16 nahegelegt und erfillt nicht die
Erfordernisse des Artikels 56 EPU.

Zulassigkeit der Hilfsantrage (Artikel 12 (4) VOBK 2007)

8. Die Beschwerdefilhrerin argumentiert, dass die
Hilfsantrdage mit Schreiben vom 5. November 2018 zwar
vorgelegt wurden und auch fiir die Anderungen eine
Offenbarung in der urspringlich eingereichten Anmeldung
angegeben wurde, jedoch entgegen der Erfordernisse des
Artikels 12(2) VOBK 2007 (der dem jetzt anwendbaren
Article 12(3) VOBK 2020 weitestgehen entspricht) keine
Argumente vorgebracht wurden, warum die in den
Hilfsantridgen beanspruchten Gegenstande neu und
erfinderisch gegeniiber dem im Verfahren aufgeworfenen

Stand der Technik seien.

9. Die Kammer sieht es jedoch in Anbetracht des Verlaufs
des Verfahrens als fair an, von ihrem Befugnis nach
Artikel 12(4) VOBK 2007, die Hilfsantrage nicht
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zuzulassen nicht Gebrauch zu machen, d. h. die

Hilfsantrage zuzulassen.

Die Hilfsantrage wurden bereits im Einspruchsverfahren
vorgelegt, so dass die Einsprechende und jetzige
Beschwerdefiithrerin schon im Vorverfahren damit rechnen
musste, sich mit diesen Antrdgen beschdftigen zu
missen. Die in den Hilfsantrdgen beanspruchten
Gegenstande beruhen des Weiteren im Wesentlichen auf
einer Kombination von erteilten Anspriichen (Anspruch 1
des Hilfsantrags 1: Kombination der urspringlich
eingereichten Anspriiche 1 und 7; Anspruch 1 des
Hilfsantrags 2: Kombination der urspringlich

eingereichten Anspriiche 1 und 6).

Der Einwand der Beschwerdefithrerin, die Hilfsantrage
waren nicht ausreichend substantiiert worden, erfolgte
zudem nicht unmittelbar nach Einreichung der
Hilfsantrage, sondern erst fast zwei Jahre spater zum
denkbar letzten Augenblick im Verlauf des Verfahrens

wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer.

Nachdem die Kammer auch das erst in der miindlichen
Verhandlung vorgebrachte maBgebliche Argument
akzeptiert hat, aufgrund dessen das Dokument E16 zum
Verfahren zugelassen wurde, ware es unfair, es der
Beschwerdegegnerin nicht zu gestatten, ihr Patent in
geanderter Fassung auf Basis der bereits vor fast zwei

Jahren eingereichten Hilfsantrdge zu verteidigen.

Die Beschwerdefilhrerin verwies in ihrer Argumentation
auf die Entscheidung T 1890/09 und argumentierte, dass
in diesem Verfahren die genau gleiche Situation dazu
fihrte, dass die Kammer die in diesem Verfahren

gestellten Hilfsantrdge nicht zum Verfahren zulieb.
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Entgegen der Auffassung der Beschwerdefiihrerin ist die
Situation in diesem Verfahren jedoch nicht exakt
vergleichbar mit dem vorliegenden Verfahren: Im
Verfahren der Sache T 1890/09 wurden mehrere
Einspruchsgrinde vorgebracht und insbesondere zur Frage
der erfinderischen Tatigkeit eine Vielzahl an
unterschiedlichen Argumentationslinien unter Verwendung
von insgesamt 13 Dokumenten des Standes der Technik
vorgebracht, so dass es fir die Kammer nicht
erkenntlich war, welche dieser Einwdnde mit den
Hilfsantrdgen behoben werden sollen (siehe Punkt 4.3
der Entscheidungsgriinde). Im vorliegenden Fall dagegen
wurde von der Beschwerdefiihrerin nur die erfinderische
Tatigkeit angegriffen und hierzu nur von einem einzigen
Dokument (namlich El) ausgegangen. Dabei wurde die
Lehre von nur zwei weiteren Dokumenten (namlich E2 und
Elo) mit dem nachstkommenden Stand der Technik
kombiniert. Zu den Hilfsantrdgen wurde seitens der
Beschwerdefilhrerin nur noch je eine einzige
Argumentationslinie vorgebracht (Kombination von El mit
Elo) .

Daher ist es offensichtlich, dass die Hilfsantridge im
vorliegenden Verfahren den Einwand der fehlenden
erfinderischen Tatigkeit beheben sollen und es ist auch
implizit erkennbar, gegeniiber welchen Dokumenten sich
die Beschwerdegegnerin abgrenzen wollte. Eine
detaillierte Substantiierung wédre zwar schon im Vorlauf
zur mindlichen Verhandlung winschenswert gewesen,
stellt aber weder die Kammer noch die
Beschwerdefiihrerin vor komplexe Uberlegungen. Die
Zulassung der Hilfsantrage fihrt auch nicht zu einer

unzumutbaren Verfahrensverzodgerung.

Die Substantiierung wurde von der Beschwerdegegnerin

dann im Verlauf der miindlichen Verhandlung vor der
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Kammer nachgeholt. Dabei hatte die Beschwerdefilthrerin
ausreichend Gelegenheit, sich mit der Argumentation

auseinanderzusetzen.

Die Beschwerdefilhrerin argumentiert in diesem
Zusammenhang auch, dass die Kammer bereits im
Ladungsbescheid nach Artikel 15(1) VOBK 2007 darauf
hingewiesen hétte, dass eine Nichtzulassung der

Hilfsantrdge mangels Substantiierung drohe.

Die Kammer hat im besagten Bescheid die Parteien jedoch
nur darauf hingewiesen, dass die Substantiierung der
Hilfsantrdge fehlt. Eine lber den Hinweis hinausgehende

Rechtsfolge wird nicht genannt oder gar angedroht.

Daher werden die Hilfsantrdge trotz fehlender
vollstandiger Substantiierung im schriftlichen
Verfahren, die aber in der miindlichen Verhandlung
nachgeholt wurde, im Beschwerdeverfahren

bericksichtigt.

Hilfsantrag 1

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

13.

Anspruch 1 des Hilfsantrages 1 verlangt im Vergleich
zum Hauptantrag zusatzlich, dass das Verschweiben der
Zylinderschiisse am Montageort in der Nahe eines
Einsatzstandortes flir den Yankeezylinder durchgefithrt
wird. Das Merkmal ,vorzugsweise am Werksgeladnde eines
Papiermaschinen- oder Tissuemaschinenbetreibers™ ist
fakultativ und kann daher im breitesten Verstandnis des

Anspruchs unbeachtet bleiben.
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Der Gegenstand des unabhédngigen Anspruchs 1 gemal
Hilfsantrag 1 erfiillt ebenfalls nicht die Erfordernisse
des Artikels 56 EPU.

Auch in E16 wird der in einzelnen Schiissen
transportierte Yankeezylinder am zukUnftigen
FEinsatzortes (und damit in unmittelbarer Nahe des
Einsatzortes), zusammengeschweilt, wie Seite 3, rechte
Spalte in den letzten 5 Zeilen des zweiten Absatzes zu
entnehmen ist (,assemblé a 1l’endroit ou il est

utilisé™).

Die Beschwerdegegnerin brachte hierzu keine

Gegenargumente vor.

Der zum Hauptantrag bereits ausgefihrten Argumentation
folgend legt daher ausgehend von Dokument El1 das
Dokument E16 auch den Gegenstand des Anspruchs 1 gemaRB

Hilfsantrag 1 nahe.

Hilfsantrag 2

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

15.

le.

Anspruch 1 des Hilfsantrages 2 verlangt im Vergleich
zum Hilfsantrag 1 zusatzlich, dass am
Fertigungsstandort Enddeckel mit den jeweiligen
Zylinderschiissen verbunden, vorzugsweise verschweiBt,

werden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher
von dem in E1 offenbarten Herstellungsverfahren
dahingehend, dass die Zylinderschiisse am Fertigungsort
hergestellt werden und Enddeckel mit den jeweiligen

Zylinderschiissen verbunden werden. AnschlieBend werden



le.

le.

le.
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die einzelnen Zylinderschiisse mit Deckeln vom
Fertigungsstandort zum Montageort transportiert und
dort zum vollstandigen Zylindermantel des

Yankeezylinders verschweilRt.

Die Montage der Deckel an den jeweiligen
Zylinderschiissen am Fertigungsort hat den im Absatz
[0023] des Streitpatents genannten Vorteil, dass diese
Zylinderschiisse durch die Enddeckel wahrend des

Transportes stabilisiert werden.

Die Beschwerdefihrerin argumentierte analog zum
Hauptantrag mit einer Kombination von El mit E16, wobei
auch in E1l zuerst die Deckel mit Referenzzeichen 13
bzw. 15 auf die &adubBeren Zylinderschiisse geschweillt
wirden und erst dann die Zylinderschiisse zum fertigen
Yankeezylinder zusammengesetzt wiirden. Entsprechend
ware es naheliegend, den Zylinderschuss erst dann zu
transportieren, wenn der Deckel darauf befestigt worden
sei, da dies nicht dazu fihren wiirde, dass die
AuBenabmessungen des Zylinderschusses sich andern
wirden (und damit die Anforderungen an den Transport),
sondern der Zylinderschuss sogar eine hohere Stabilitat

aufweisen wiurde.

Das Dokument El enthdlt jedoch weder in den Ansprichen,
noch in der Beschreibung eine Angabe, ob erst der
Deckel auf dem jeweiligen Zylinderschuss angebracht
wird und dann die Zylinderschiisse miteinander verbunden
werden, oder aber die Deckel nach dem Verbinden der
Zylinderschiisse erst auf den fertigen Zylindermantel
aufgeschweilt werden. In El wird das Anbringen der
Deckel nirgends in zeitliche Relation zum Aufbau des
Zylindermantels des Yankeezylinders aus mehreren

Zylinderschissen gesetzt.



16.

le6.

le.

le.

17.
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Ganz im Gegenteil scheint es in Hinblick auf die in
Figur 1 gezeigte Ausgestaltung der Geometrie des
Yankeezylinders vergleichsweise schwierig zu sein,
zuerst die Zylinderschiisse mit den Deckeln zu
verschweilBen und dann erst die Zylinderschiisse von
auBen und innen miteinander zu verschweilben, wie es auf
Seite 2 der Beschreibung in den Zeilen 27 - 31
beschrieben wird. Die zentrale Welle (,internal tie“
31) kann letztendlich erst nach dem Zusammenfiigen der
Zylinderschiisse zum kompletten Zylindermantel
eingepasst werden, was Jjedoch bei dann bereits
montierten Deckeln nicht mehr méglich ware, da sie
nicht durch die axialen Zugangsoffnungen (13A und 15A)

in den Deckeln passt.

Daher kann es nicht als eindeutig und zweifelsfrei in
El offenbart angesehen werden, dass erst die Deckel

(13, 15) an den (dubBeren) Zylinderschiissen angebracht
werden und dann erst die Zylinderschiisse zur Bildung

des Yankeezylinders miteinander verbunden werden.

Auch dem Dokument E16 ist keine Anregung hierzu zu
entnehmen, da in E16 der Trocknungszylinder keine

seitlichen Deckel aufweist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 wird
daher nicht durch eine Kombination von El1 mit E16

nahegelegt.

Die Beschwerdefiihrerin argumentierte in diesem
Zusammenhang auch, dass die Beschwerdegegnerin in ihrer
Erwiderung zur Beschwerdebegriindung bei Einreichung der
Hilfsantrdage keine Argumente vorgebracht hatte, warum
der Hilfsantrag 2 erfinderisch sei. Jegliche erst in
der mindlichen Verhandlung vorgebrachte Argumente seien

dagegen verspatetes Vorbringen, was gemaB Artikel 12 (2)
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in Verbindung mit 12 (4) VOBK 2007 nicht mehr

berlicksichtigt werden dirfe.

Nachdem jedoch die Argumentation der Beschwerdefilthrerin
zur erfinderischen Tatigkeit auf einer Kombination der
Dokumente El1 mit E16 beruht und El6 erst aufgrund eines
in der miindlichen Verhandlung vorgebrachten Arguments
zum Verfahren zugelassen wurde, stellen die erst in der
miindlichen Verhandlung vorgebrachten Argumente zur
erfinderischen Tatigkeit eine Reaktion auf die
Zulassungsentscheidung von E16 dar. Sie sind daher kein

verspatetes Vorbringen.

18. Die Beschwerdefihrerin hat keine weiteren Argumente
gegen den Hilfsantrag 2 vorgebracht, so dass die Kammer
keinen Grund sieht, warum das Patent nicht auf Basis
des Anspruchssatzes gemal Hilfsantrag 2

aufrechterhalten werden kann.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung
zurickverwiesen mit der Anordnung, ein Patent mit

folgenden Anspriichen und Figuren, sowie einer noch

anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten:

Anspriche 1 bis 8 gemal Hilfsantrag 2, eingereicht am
5. November 2018; und

Figuren 1, 2, 3a und 3b, sowie 4a - 4c wie erteilt.
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