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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 198 07 857 9-12
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08.05



hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 15. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat im Einspruchs-
verfahren das am 25. Februar 1998 angemeldete und am 26. August 1999 verof-
fentlichte Patent 198 07 857 mit Beschluss vom 2. Dezember 2003 in vollem Um-

fang aufrechterhalten.

Der Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

Walze, umfassend ein Walzenrohr (1), das eine Stutzwelle (2) mit
radialem Abstand umschlief3t, wobei das Walzenrohr (1) und die
Stutzwelle (2) durch zumindest einen Stitzkorper (3) aus elasto-
merem Werkstoff aufeinander abgestitzt sind und wobei der
Stutzkorper (3) symmetrisch zu einer das Walzenrohr (1) axial
mittig durchschneidenden, gedachten Radialebene (4) angeordnet

ist, wobei axial beiderseits des Stutzkorpers (3) jeweils ein Dicht-



ring (5, 6) angeordnet ist, wobei die Dichtringe (5, 6) den Innen-
umfang (7) des Walzenrohrs (1) und den AufRenumfang (8) der
Stutzwelle (2) unter radialer Vorspannung dichtend berihren und
wobei das Walzenrohr (1) axial zwischen den Dichtringen (5, 6)
eine bindig verschlieBbare Durchbrechung (9) zum Einspritzen
von Elastomerwerkstoff in den Hohlraum (10) aufweist, der durch
das Walzenrohr (1), die beiden Dichtringe (5, 6) und die Stitz-

welle (2) begrenzt ist.

Hinsichtlich des Wortlauts der rickbezogenen Anspriche 2 bis 8, sowie weiterer
Einzelheiten wird auf die Patentschrift verwiesen.

Im Erteilungsverfahren wurden insgesamt folgende Druckschriften bertcksichtigt:

1) DE 19542850 Al

2) DE 29613795 U1

3) GB2186661A

4)  Verbindliche Erklarung von Herrn Kari Holopainen, vom
8. Februar 2001

5.  Firmenzeichnung RAU2K01444, VALMET vom 10. Mai 1995

6. Firmenzeichnung RAU3K01116, VALMET vom 17. Febru-
ar 1995

7) Gebrauchsanweisung fir die an Kaukas-Papierwerke gelie-
ferte Walze vom 11. Oktober 1995

8) Lieferbestatigung ,Confirmation of order* vom 24. Febru-
ar 1995

9) DE 298 06 028 U1 (Prioritat vom 3. April 1997)

10) FI 854 272

11) DE 612499 C

12) DE 446513 C

13) GB 2186 662 A.



Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen den Beschluss der Pa-
tentabteilung vom 7. Januar 2004. Sie stutzt sich auf die DE 298 06 028 U1 (Pri-
oritat vom 3. April 1997) und argumentiert hierzu, der Anspruchsgegenstand weise
gegenuber dieser Schrift keine Erfindungshohe mehr auf, auRerdem sei die Offen-
kundigkeit der Benutzungshandlung (Entgegenhaltungen 4 bis 8) im Beschluss
der Patentabteilung ihrer Ansicht nach nicht adaquat bertcksichtigt worden. Mit
Eingabe vom 24. April 2006 hatte die Einsprechende bereits mitgeteilt, dass sie an
der fur 11. Mai 2006 angesetzten mundlichen Verhandlung nicht teilnehmen

wirde.

Die Einsprechende beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung aufzuheben und das Patent in

vollem Umfang zu widerrufen.
Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten.
Sie begruindet ihren Antrag mit einem Geheimhaltungshinweis auf den Zeichnun-
gen, aufgrund dessen die Offentlichkeit davon keine Kenntnis erlangt haben kénne
und verweist darauf, dass die genannte Druckschrift ihrer Meinung nach weniger
offenbare als von der Einsprechenden unterstellt und damit der Anspruchsge-

genstand als Resultat einer erfinderischen Tatigkeit angesehen werden kdnne.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die zulassige Beschwerde hat keinen Erfolg.

1. Die erteilten Patentanspriiche sind zulassig.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 setzt sich aus den Merkmalen der
ursprunglichen Anspriiche 1, 6 und 8 zusammen.
Die Merkmale der Unteranspriiche 2 bis 8 sind identisch mit denjenigen der

ursprunglichen Anspriiche 7, 2, 3, 4, 5, 9 und 10.

2. Der Patentgegenstand ist patentfahig nach 88 1 bis 5 PatG.

a. Zur offenkundigen Vorbenutzung

Die Einsprechende hatte mit Schriftsatz vom 15. Februar 2000 vorgetragen,
sie habe im Oktober 1995 (Inbetriebnahme am 17. Oktober 1995) an die
Kaukas-Papierwerke eine Doppelwandwalze geliefert. Darin beinhaltet gewe-
sen seien auch die als E5 und E6 benannten Zeichnungen, sowie eine
Gebrauchsanweisung (E7). Eine Lieferbestatigung hierfir wurde ebenfalls
nachgereicht (E8).

Seitens der Patentabteilung wurde daher auch der Sachverhalt der erfolgten
Lieferung einer Walze, wie angegeben, nicht in Zweifel gezogen. Sie hat al-
lerdings begrtindet ausgefuhrt, durch die Lieferung der Walze selbst kbnnten
die Merkmale einer Walze nach Anspruch 1 des Streitpatents keiner Offent-
lichkeit zuganglich gemacht worden sein.

Wie bereits den Figuren des Streitpatents einerseits, aber auch den Zeich-
nungen gemal der E5 und E6 andererseits enthommen werden kann, liegen
die wesentlichen Merkmale der anspruchsgemafen Walze in deren Innerem.
Diese Merkmale kénnen bei evtl. stattfindenden Betriebsbesichtigungen den
Besuchern, selbst wenn zugunsten der Einsprechenden unterstellt wird, es

handelte sich um Fachkundige, nicht offenbart worden sein. Weder kdnnen



durch die Walze an sich die Stitzkorper selbst, deren Anordnung, deren Be-
grenzung, die Dichtringe oder die Vorspannung noch die Bedeutung der btn-
dig verschlieBbaren Durchbrechung o6ffentlich geworden sein, zumal laut
Konstruktionszeichnung die Walze nach dem Einspritzen auch noch einen
Uberzug erhalt.

In ihrer Beschwerdeschrift hat die Einsprechende diese Behauptung auch
nicht weiter vertieft sondern auf die Bedeutung der Zeichnungen, sowie auf
die Erklarung (E4) abgestellt. Indes beinhaltet die E4 (bezogen auf die
schriftlichen Unterlagen) lediglich, dass nach Aussagen des Herrn Holopai-

nen

die gelieferte Walze einer Ausbildung, wie in den Zeichnungen
(E5, EB6) entsprochen hat,

die Zeichnungen (E5, E6) und die Gebrauchsanweisung mitgelie-
fert wurden

die Walze zusammengebaut war, so dass Urethan eingespritzt
wurde,

wobei die Walzenoberflache nach dem Einspritzen Uberzogen
werden soll (vgl. E5, ,joint points urethanized, before shell is coa-
ted”). Es muss an dieser Stelle nicht entschieden werden, ob der
Vortrag der Einsprechenden so zutrifft oder nicht, da diese Aus-
sage des Herrn Holopainen jedenfalls keinen Beleg fir die Offen-
kundigkeit einer Walze nach Anspruch 1 darstellt. Die Konstruk-
tionszeichnungen nach der E5 und E6 beinhalten beide jeweils ei-
nen Geheimhaltungshinweis (,The information contained herein is
proprietrary to Valmet Corporation and is not to be reproduced,
communicated to a third person ...*) Eine solche Geheimhaltungs-
verpflichtung, die, da nichts anderes nachgewiesen wurde, seitens
der Einsprechenden wohl auch befolgt worden ist, schlief3t die 6f-

fentliche Zuganglichkeit aus.



Anderweitige Angaben wurden durch die Einsprechende nicht gemacht und
auch nicht angekindigt. Durch ihre Anklindigung, an der fir 11. Mai 2006
angesetzten Verhandlung nicht teilnehmen zu wollen, hat sie im Gegenteil
erkennen lassen, dass weitere Erlauterungen zur Offenkundigkeit der techni-
schen Merkmale der bezogenen Walze nicht zu erwarten oder nicht méglich
sind. Insbesondere hat die Einsprechende es unterlassen, im Einzelnen die
Tatsachen anzugeben, aus denen sich die Zugehorigkeit des Inhalts der von
ihr genannten und fir ihre Argumentation unerlasslichen Zeichnungen und
Schriftstiicke zum Stand der Technik gehéren. Das bloRe Mitschicken von
Zeichnungen, zusammen mit einem produzierten Gegenstand, an einen be-
stimmten Empfanger kann noch keine o6ffentliche Zugénglichkeit einer Lehre
herstellen. Im Ubrigen spricht die Lebenserfahrung fir das Vorbringen der
Patentinhaberin, wonach es nicht in deren Interesse gelegen haben kann,
konstruktionsgeméaie Einzelheiten der Walze von sich aus 6ffentlich zugang-
lich zu machen.

Die von der Einsprechenden vorgebrachten Angaben zum angeblich be-
nutzten Gegenstand mussen daher an dieser Stelle nicht Gberpruft werden,
da sie mangels offentlicher Zuganglichkeit nicht zum Stand der Technik ge-

zahlt werden kdnnen.

Die DE 298 06 028 U1 (E9) bzw. die FI 106 254 B sind nicht dem Stand der

Technik zuzurechnen.

Das Vorbringen der Einsprechenden zur DE 298 06 028 U1 (E9) ist ohne
Relevanz. Diese Schrift (Anmeldetag 2. April 1998) ist junger als das Streit-
patent (Anmeldetag 25. Februar 1998). Die Prioritatsschrift (Anmeldetag
3. April 1997) ist eine nationale finnische Anmeldung, die am
4. Oktober 1998, d. h. nach dem fir die Anmeldung relevanten Anmeldetag,
veroffentlicht wurde und damit nicht in die Regelung zum alteren Zeitrang
nach 8 3, Abs. 2, PatG fallt. Damit ist weder die DE 298 06 028 U1 selbst,
noch deren Prioritatsschrift, die FI 106 254 B, als zum Stand der Technik



i. S.d. 8 3, Abs. 2 PatG gehoérend anzusehen und damit auch nicht als sol-
cher in Bezug auf die Neuheit oder die erfinderische Tatigkeit einer Walze mit

den Merkmalen nach Anspruch 1 zu bericksichtigen.

Die Walze nach Anspruch 1 ist neu.

Die Walze nach Anspruch 1 ist neu gegentber dem vorveroffentlichten Stand
der Technik in Form der Entgegenhaltungen 1 bis 3 und 9 bis 13. Gegenteili-
ges hat die Einsprechende auch nicht behauptet. Insbesondere das Merkmal
der angegebenen, ,blundig verschlieBbare(n) Durchbrechung (9) zum Ein-
spritzen von Elastomerwerkstoff in den Hohlraum® im Walzenrohr 1 konnte

bei keiner anderen Druckschrift nachgewiesen werden.

Die gewerblich anwendbare Walze nach Patentanspruch 1 beruht auch auf
einer erfinderischen Téatigkeit.

Die Walze nach Anspruch 1 geht aus von einem Stand der Technik, wie er
durch die DE 195 42 850 Al (E1) dokumentiert wird. Diese Schrift zeigt und
beschreibt eine Walze, umfassend ein Walzenrohr 3, das eine Stutzwelle 11
mit radialem Abstand umschliel3t, wobei das Walzenrohr 3 und die Stitz-
welle 11 durch zumindest einen Stutzkorper 10 aus elastomerem Werkstoff
aufeinander abgestiitzt sind. Der Stutzkorper 10 ist symmetrisch zu einer das
Walzenrohr 3 axial mittig durchschneidenden, gedachten Radialebene ange-
ordnet, wobei axial beiderseits des Stiutzkorpers 10 jeweils ein Dichtring 12,
13 angeordnet ist, wobei die Dichtringe 12, 13 den Innenumfang des Walzen-
rohrs 3 unter radialer Vorspannung dichtend berihren.

In der Beschreibung der DE 195 42 850 A1 wird darauf verwiesen, dass der
Schaum 10 ausharten soll, gleichzeitig wird aber auch ausgefuhrt, dass die
Auswahl des zu verwendenden Schaums in Abhangigkeit des Einsatzzwe-
ckes erfolgt, so dass auch ein Schaum 10 verwendet werden kann, der eine

bestimmte Restelastizitat aufweist (Sp. 4, Z. 52 bis 57). Zur Herstellung der



Walze erlautert die E1, dass das Walzenrohr 3, das Lagerelement 6 und die
Dichtkdrper 12, 13 zusammengesetzt werden und solange konzentrisch
gehalten werden, bis der Schaum ausgehértet ist. Es wird dabei nicht erlu-
tert, wann und wie der Schaum in den durch den Zusammenbau entstehen-
den Hohlraum eingebracht wird.

Die Walze nach Anspruch 1 unterscheidet sich hiervon dadurch, dass sich
das Walzenrohr 1 unmittelbar Uber den Stutzkérper 3 an der Stutzwelle 2 ab-
stitzt, es ist kein weiteres Lagerelement, in das die Stutzwelle eingefiihrt
wird, notig. AuRerdem weist das Walzenrohr 3 axial zwischen den Dichtrin-
gen 5, 6 eine bindig verschlieBbare Durchbrechung 9 zum Einspritzen von
Elastomerwerkstoff in den Hohlraum 10 auf, der durch das Walzenrohr 1, die
beiden Dichtringe 5, 6 und die Stltzwelle 2 begrenzt ist.

Der Grundgedanke der beanspruchten Erfindung, die Doppelfunktion der
Stutzwelle, die zusammen mit den Dichtelementen und dem Walzenrohr be-
reits eine dichtende Verbindung eingeht und gleichzeitig auch die Funktion
einer Stutzwelle als solches Ubernimmt, ist der E1 genauso wenig enthehm-
bar wie die konstruktive Ausgestaltung des einfachen Einbringens des Stiitz-
korpers Uber die biindig verschliel3bare Durchbrechung des Walzenrohres.

So erfolgt auch bei der Walze nach der FI 854 272 (E10) das Einfillen des
Stutzkorpers 15 axial in den Ringspalt zwischen Stitzwelle und Walzenrohr
(vgl. insb. Fig. 2), wie die Einsprechende selbst unter Hinweis auf die dort
eingesetzte Lippendichtung 20 zutreffend ausfihrt. Insofern kann eine solche
Ausbildung hinsichtlich des Merkmals ,Einspritzen“ allenfalls Anregungen ge-

ben, die vom Anmeldegegenstand wegfuhren.

Die DE 296 13795U1 (E2), die GB 2186661 A (E3) und die GB
21 86 662 A (E13) lehren Walzen, bei denen der Stitzkorper einsttickig mit
der inneren Stutzwelle, bzw. einstiickig mit dem auf3eren Walzenrohr ausge-

bildet sind. Diese Ausbildung bedingen andersartige Herstellungsverfahren,



gez.
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bei denen sich eine Frage, wie der Stutzkorper in den Zwischenraum einge-
bracht worden ist, nicht stellt. Sie kbnnen fir sich, bzw. in Zusammenschau
mit der DE 195 42 850 Al (E1) eine anspruchsgemalle Walze nicht nahe le-

gen.

Die Walzen geméal3 der DE PS 612 499 (E11) und der DE PS 446 513 (E12)
beschreiben altere Ausfuhrungsformen von Walzen, bei denen elastische
Ringe zum Abstitzen auf die Stutzwelle geschoben werden. Eine solche
Ausbildung kann ebenfalls weder fur sich noch in Zusammenschau mit den

anderen Schriften zu einer Walze nach Anspruch 1 fuhren.

Wie gezeigt, kennt der entgegengehaltene Stand der Technik das Merkmal,
,bundig verschlielbare Durchbrechung (9) zum Einspritzen von Elastomer-
werkstoff in den Hohlraum* nicht. Von daher ertibrigen sich Uberlegungen, ob
ein solches Merkmal einzeln oder in Zusammenschau als nahe liegend an-
gesehen werden kann. Ausweislich des dokumentierten Standes der Technik
hat die komplette Fachwelt vor dem Anmeldetag des Streitpatents einen an-
deren Weg gewahlt, um die als notwendig betrachteten Stitzkorper - soweit

flissig - in den Hohlraum einer Walze einzubringen.

Patentanspruch 1 hat damit Bestand.

Die ruckbezogenen Anspriche 2 bis 8 betreffen zweckmaliige Ausgestaltun-

gen der Walze nach Anspruch 1 und haben damit ebenfalls Bestand.

Unterschriften



