BUNDESPATENTGERICHT

34 W (pat) 40/99 Verkindet am
11. Januar 2001

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldunq 43 45 345.7-27

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mandliche Verhandlung vom 11. Januar 2001 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Ing. Ulrich  und die Richter Hévelmann, Dr.-Ing. Barton und Dipl.-Ing.
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ihsen
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beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschlul® der
Prufungsstelle fir Klasse D 21 G des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 25. Februar 1999 aufgehoben und das Pa-

tent erteilt.

Bezeichnung: Walze

Anmeldetag: 24. Juni 1993

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:
Patentanspriiche 1 bis 6 gemaly Hilfsantrag 3, Uberreicht in
der mundlichen Verhandlung vom 11. Januar 2001,
Beschreibung Seiten 1 bis 4, Uberreicht in der mundlichen
Verhandlung vom 11. Januar 2001,

1 Blatt Zeichnung, eine Figur, eingegangen am 9. Okto-
ber 1995.

Die weitergehende Beschwerde wird zuruckgewiesen.

Griunde

Mit dem angefochtenen Beschlul} hat die Prifungsstelle die Patentanmeldung zu-
ruckgewiesen mit der Begrundung, die Walze nach dem seinerzeit verteidigten
Hauptanspruch ergebe sich fur den Fachmann in naheliegender Weise aus dem
entgegengehaltenen Stand der Technik, namlich der europaischen Patentanmel-
dung 0 141 141 und der deutschen Offenlegungsschrift 31 17 516.



Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie legt im Beschwerde-
verfahren zuletzt funf neugefal’te Anspruchssatze (gemaly Hauptantrag und vier
Hilfsantragen) vor. Der Patentanspruch 1 gemaR Hauptantrag hat folgenden Wort-

laut:

"Vorrichtung fur die Behandlung einer Faserstoffbahn, insbe-
sondere einer Papierbahn, mit einer Walze (1) mit einem um-
laufenden Walzenmantel (2) und einem den Walzenman-
tel (2) der Lange nach durchgreifenden Querhaupt (3), wobei
der Walzenmantel (2) gegenuber dem Querhaupt (3) durch
insbesondere hydraulische Stutzelemente (4) abgestitzt ist,
welche individuell angesteuert sind, dadurch gekennzeich-
net, dal} die Stitzelemente (4) aneinandergrenzend ange-
ordnet sind, daR die Steifigkeit des Walzenmantels (2) in
PreRkraftrichtung derart gering gewahlt ist, dal} Korrekturvor-
gange in einem jeweiligen, durch die Wirkbreite des betref-
fenden Stitzelements (4) vorgegebenen Prel3kraft-Korrektur-
abschnitt (6) sich gegebenenfalls noch auf einen geringen
Teilbereich der angrenzenden Korrekturabschnitte, aber kei-
nesfalls mehr auf weitere Korrekturabschnitte auswirken, und
dall die aneinandergrenzenden Stutzelemente (4) durch Zu-
sammenwirken mit dem Walzenmantel (2) eine Vielzahl von
Prel3kraft-Korrekturabschnitten (6) mit einer Breite in Langs-
richtung des Querhaupts (3) im Bereich von 25 mm bis
130 mm bilden".

Der Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 hat folgenden Wortlaut:

"Vorrichtung fur die Behandlung einer Faserstoffbahn, insbe-

sondere einer Papierbahn, mit einer Walze (1) mit einem um-

laufenden Walzenmantel (2) und einem den Walzenman-



tel (2) der Lange nach durchgreifenden Querhaupt (3), wobei
der Walzenmantel (2) gegenuber dem Querhaupt (3) durch
insbesondere hydraulische Stutzelemente (4) abgestutzt ist,
welche individuell angesteuert sind, dadurch gekennzeich-
net, dal} die Stitzelemente (4) aneinandergrenzend ange-
ordnet und gegen den Innenumfang des Walzenmantels (2)
anprelbar sind, dal} die Steifigkeit des Walzenmantels (2) in
PreRkraftrichtung derart gering gewahlt ist, dal® Korrekturvor-
gange in einem jeweiligen, durch die Wirkbreite des betref-
fenden Stutzelements (4) vorgegebenen Prel3kraft-Korrektur-
abschnitt (6) sich gegebenenfalls noch auf einen geringen
Teilbereich der angrenzenden Korrekturabschnitte, aber kei-
nesfalls mehr auf weitere Korrekturabschnitte auswirken, und
dal} die aneinandergrenzenden Stutzelemente (4) durch Zu-
sammenwirken mit dem Walzenmantel (2) eine Vielzahl von
PreRkraft-Korrekturabschnitten (6) mit einer Breite in Langs-
richtung des Querhaupts (3) im Bereich von 25 mm bis
130 mm bilden".

Der Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 2 lautet wie folgt:

"Vorrichtung fir die Behandlung einer Faserstoffbahn, insbe-
sondere einer Papierbahn, mit einer Walze (1) mit einem um-
laufenden Walzenmantel (2) und einem den Walzenman-
tel (2) der Lange nach durchgreifenden Querhaupt (3), wobei
der Walzenmantel (2) gegentber dem Querhaupt (3) durch
insbesondere hydraulische Stutzelemente (4) abgestutzt ist,
welche individuell angesteuert sind, dadurch gekennzeich-
net, dal} die Stltzelemente (4) aneinandergrenzend ange-
ordnet und gegen den Innenumfang des Walzenmantels (2)

anprelbar sind, dal} die Steifigkeit des Walzenmantels (2) in



PreRkraftrichtung derart gering gewahlt ist, dal® Korrekturvor-
gange in einem jeweiligen, durch die Wirkbreite des betref-
fenden Stutzelements (4) vorgegebenen Prel3kraft-Korrektur-
abschnitt (6) sich gegebenenfalls noch auf einen geringen
Teilbereich der angrenzenden Korrekturabschnitte, aber kei-
nesfalls mehr auf weitere Korrekturabschnitte auswirken, dal®
die aneinandergrenzenden Stutzelemente (4) durch Zusam-
menwirken mit dem Walzenmantel (2) eine Vielzahl von
PreRkraft-Korrekturabschnitten (6) mit einer Breite in Langs-
richtung des Querhaupts (3) im Bereich von 25 mm bis
130 mm bilden, und daf® auch in den Walzenrandbereichen
jeweils durch die Wirkbreite eines Stlutzelements (4) vorge-

gebene Prelkraft-Korrekturabschnitte (6) gebildet sind".

Sechs weitere Patentanspriche betreffen jeweils Ausgestaltungen der Walze nach

dem Patentanspruch 1 des Hauptantrags bzw. der Hilfsantrage 1 oder 2.

Der Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 3 hat folgenden Wortlaut:

"Vorrichtung fur die Behandlung einer Faserstoffbahn, insbe-
sondere einer Papierbahn, mit einer Walze (1) mit einem um-
laufenden Walzenmantel (2) und einem den Walzenman-
tel (2) der Lange nach durchgreifenden Querhaupt (3), wobei
der Walzenmantel (2) gegenuber dem Querhaupt (3) durch
insbesondere hydraulische Stutzelemente (4) abgestitzt ist,
welche individuell angesteuert sind, dadurch gekennzeich-
net, dal} die Stutzelemente (4) aneinandergrenzend ange-
ordnet und gegen den Innenumfang des Walzenmantels (2)
anprel3bar sind, daf® die Steifigkeit des Walzenmantels (2) in
PreRkraftrichtung derart gering gewahlt ist, da} Korrekturvor-

gange in einem jeweiligen, durch die Wirkbreite des betref-



fenden Stitzelements (4) vorgegebenen Prel3kraft-Korrektur-
abschnitt (6) sich gegebenenfalls noch auf einen geringen
Teilbereich der angrenzenden Korrekturabschnitte, aber kei-
nesfalls mehr auf weitere Korrekturabschnitte auswirken, und
dald die aneinandergrenzenden Stutzelemente (4) durch Zu-
sammenwirken mit dem Walzenmantel (2) eine Vielzahl von
Prelkraft-Korrekturabschnitten (6) mit einer Breite in Langs-
richtung des Querhaupts (3) im Bereich von 25 mm bis
130 mm bilden, und dal} auch in den Walzenrandbereichen
jeweils durch die Wirkbreite eines Stutzelements (4) vorge-
gebene Prel¥kraft-Korrekturabschnitte (6) gebildet sind, wo-
bei die Breite der Prel3kraft-Korrekturabschnitte in den Wal-

zenrandbereichen geringer ist als im Mittelbereich".

Funf Unteranspriche betreffen Ausgestaltungen der Walze nach Patentan-

spruch 1 gemaR Hilfsantrag 3.

Die Anmelderin ist der Auffassung, dald die Walze nach dem Anmeldungsvor-
schlag in der Fassung der verteidigten Patentanspriche durch den aufgedeckten

Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt sei. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschlul® aufzuheben und das Patent mit
folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentanspriche 1 bis 7 und Beschreibung Seite 1, Uber-
reicht in der mundlichen Verhandlung, Beschreibung, Sei-
ten 2 bis4 und Zeichnung, eine Figur, eingegangen am
9. Oktober 1995,

hilfsweise mit Patentanspriichen 1 bis 7 gemal} Hilfsantrag 1,
Uberreicht in der mundlichen Verhandlung, Beschreibung

und Zeichnung wie Hauptantrag,



weiter hilfsweise mit Patentansprichen 1 bis 7 gemal} Hilfs-
antrag 2, Uberreicht in der mundlichen Verhandlung, Be-
schreibung und Zeichnung wie Hauptantrag,

weiter hilfsweise mit Patentansprichen 1 bis 6 gemal} Hilfs-
antrag 3 und Beschreibung Seiten 1 bis 4, samtlich Uber-
reicht in der mindlichen Verhandlung, Zeichnung wie Haupt-
antrag,

weiter hilfsweise mit Patentansprichen 1 bis 6 gemal} Hilfs-
antrag 4, uUberreicht in der mundlichen Verhandlung, Be-

schreibung und Zeichnung wie Hilfsantrag 3.
Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere des Wortlauts der Gbrigen verteidigten

Anspriche und der Grinde des angefochtenen Beschlusses, wird auf die Akte

verwiesen.

Die zulassige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Erteilung des Patents

mit den Unterlagen des Hilfsantrags 3 fuhrt.

A) Zum Hauptantrag

Der Patentanspruch 1 gemaR Hauptantrag ist zulassig. Sein Gegenstand ist mit
samtlichen Merkmalen den urspringlich eingereichten Unterlagen entnehmbar.
Dies gilt auch fir die MalRnahme, wonach die Stltzelemente "aneinandergren-
zend" angeordnet sind. Das Merkmal ist zwar nicht wortlich den urspringlich ein-
gereichten Unterlagen entnehmbar, was auch die Anmelderin eingeraumt hat, vom
Fachmann ist es aber Seite 6 Absatz 2 der Beschreibung in Verbindung mit der

Zeichnung entnehmbar.



Die offensichtlich gewerblich anwendbare Walze nach Patentanspruch 1 ist neu,

sie beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die europaische Patentanmeldung 0 141 141 bildet - wie die Prufungsstelle zutref-
fend festgestellt hat - den nachstkommenden Stand der Technik. Diese Schrift
zeigt und beschreibt eine Durchbiegungseinstellwalze zum Behandeln einer Pa-
pierbahn, bei der unstreitig samtliche Merkmale des Oberbegriffs des Patentan-
spruchs 1 verwirklicht sind. In weiterer Ubereinstimmung mit dessen Kennzeichen
ist dort auch die Steifigkeit des Walzenmantels in PreR3kraftrichtung derart gering
gewahlt, dal® Korrekturvorgange in einem jeweiligen, durch die Wirkbreite des be-
treffenden Stutzelements (4) vorgegebenen Prelkraft-Korrekturabschnitt sich ggf
noch auf einen geringen Teilbereich der angrenzenden Korrekturabschnitte, aber
keinesfalls mehr auf weitere Korrekturabschnitte auswirken (vgl insbes das Aus-
fuhrungsbeispiel nach Fig 9 dieser Schrift), und es bilden auch die Stiutzelemen-
te (4) durch Zusammenwirken mit dem Walzenmantel (2) eine Vielzahl von Pref-
kraft-Korrekturabschnitten. Uber deren Breite wird in der europdischen Patentan-
meldung 0 141 141 zwar keine Aussage gemacht, das Auffinden der beanspruch-
ten Breite im Bereich von 25 bis 130 mm liegt aber nach Ansicht des Senats im
Bereich fachublichen Handelns des hier einschlagigen Fachmannes, eines Di-
plomingenieurs der Fakultat Maschinenbau mit Erfahrung in Konstruktion, Bau und
Betrieb von Durchbiegungseinstellwalzen fur die Papierindustrie. Die europaische
Patentanmeldung 0 141 141 lehrt den Fachmann bereits in dem die Seiten 6
und 7 verbindenden Absatz, dal bekannte Durchbiegungseinstellwalzen eine Lan-
ge von ca 2 m aufweisen und dal} sich mit der Walze nach dieser Schrift die An-
zahl der Stltzelemente gegenuber vorbekannten Durchbiegungseinstellwalzen
vergroRern lalt. Dal sich die Zahl der Stiutzelemente einer Durchbiegungseinstell-
walze am Anmeldetag nicht auf die sieben dort gezeichneten beschranken muf,
sondern erheblich hoher liegen kann, ist ihm aufgrund seines Fachwissens gelau-
fig, das beispielsweise durch die entgegengehaltene deutsche Offenlegungsschrift
31 17 516 belegt ist, in der eine Durchbiegungseinstellwalze mit 32 Stltzelemen-

ten beschrieben wird (s. S. 6 Abs 2). Bei einer 2 m langen Walze, die mit 32 Stiitz-



elementen ausgeristet ist, betriige die Breite der PrefRkraft-Korrekturabschnitte
etwa 60 mm. Das Auffinden des beanspruchten Breitenbereiches von 25
bis 130 mm ist daher keine MalRnahme, der patentwilrdige Bedeutung zugespro-
chen werden kann. Gleiches gilt fir das restliche Unterschiedsmerkmal der bean-
spruchten Walze gegenuber der aus der europaischen Patentanmeldung vorbe-
kannten Walze, wonach die Stutzelemente aneinandergrenzend angeordnet sind.
In der europaischen Patentanmeldung sind die dort gezeigten Stutzelemente (4)
zwar mit einem geringen Abstand voneinander gezeichnet, der Fachmann wird
nach Auffassung des Senats den Abstand im Rahmen fachublichen Handelns
aber stets so gering wie erforderlich wahlen und dadurch auf die beanspruchte An-
ordnung stolRen. Besondere Schwierigkeiten oder technische Fehlvorstellungen,
die der Fachmann zum Auffinden der aneinandergrenzenden Lage der Stitzele-
mente hatte Uberwinden mussen, sind fur den Senat nicht erkennbar und von der

Anmelderin auch nicht vorgetragen worden.

Nach alledem konnte der Fachmann die Walze nach dem Patentanspruch 1 des
Hauptantrags - ausgehend von der europaischen Patentanmeldung 0 141 141 und
unter Berlcksichtigung seines vorauszusetzenden Fachwissens - auffinden, ohne

erfinderisch tatig werden zu mussen.

Der Patentanspruch 1 ist daher nicht gewahrbar.

B) Zum Hilfsantraq 1

Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von dem des Haupt-
antrags durch das zusatzliche kennzeichnende Merkmal, wonach die Stutzele-

mente (4) gegen den Innenumfang des Walzenmantels (2) anpref3bar sind.

Dieses Merkmal ist in den ursprunglich eingereichten Unterlagen zwar nicht wort-

lich erwahnt, aber gleichwohl Seite 5, Absatz 5 der Beschreibung in Verbindung
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mit der Zeichnung entnehmbar. Der Patentanspruch 1 ist daher unter dem Blick-

winkel der ursprunglichen Offenbarung seines Gegenstandes zulassig.

Die zusatzlich zum Hauptantrag aufgefihrte Malinahme ist jedoch ebenfalls nicht
geeignet, die Patentfahigkeit der beanspruchten Walze zu begrinden. Nach den
Ausfuhrungen der Anmelderin bezweckt die zusatzliche Malinahme einen verein-
fachten Walzenaufbau, weil die Stutzelemente unmittelbar gegen den Walzenin-
nenumfang anpref3bar seien und damit die in der europaischen Patentanmeldung
gezeigten Laufringe (6) entfallen kdnnten; als Nachweis fur die Entbehrlichkeit der
Laufringe verweist die Anmelderin auf die Pfeile in der ursprunglich eingereichten
Zeichnung, die unmittelbar gegen den Walzeninnenumfang gerichtet sind und das
Bezugszeichen (4) der Stutzelemente tragen. Das Fortlassen der Laufringe (6) bei
der aus der europaischen Patentanmeldung vorbekannten Walze stellt nach An-
sicht des Senats ebenfalls eine rein handwerkliche Mal3nahme dar. Bei seinem
fachiblichen Bemuhen, vorbekannte Gegenstande in ihrem Aufbau zu vereinfa-
chen, prift der Fachmann Ublicherweise die funktionelle Notwendigkeit jedes Bau-
elementes. Die Erkenntnis, dal} bei der vorbekannten Walze - mdglicherweise nur
unter bestimmten Betriebsbedingungen - auf die Laufringe (6) verzichtet werden

kann, fallt ihm dabei ohne weiteres Zutun zu.

Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist aus diesen Erwagungen ebenfalls

nicht gewahrbar.

C) Zum Hilfsantrag 2

Sein Hauptanspruch enthalt zusatzlich zu den Merkmalen des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags 1 die bauliche MaRnahme, dal} auch in den Walzenrandbereichen je-
weils durch die Wirkbreite eines Stutzelementes vorgegebene Prel3kraft-Korrektur-
abschnitte gebildet sind. Diese Mallhahme ist in den urspriinglich eingereichten
Unterlagen auf Seite 6, Absatz 3 der Beschreibung offenbart, so dal} gegen die

Zulassigkeit des Anspruchs keine Bedenken bestehen.
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Diese zusatzliche MalRnahme ist jedoch nicht geeignet, die bei der Walze nach
Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 fehlende Patentfahigkeit zu begrinden. Bei der
Walze nach der europaischen Patentanmeldung sind in den Randbereichen zwar
keine Stutzelemente gezeichnet, dort weitere Stltzelemente anzubringen Uber-
steigt aber nicht fachubliches Kénnen, zumal auch bei der Durchbiegungseinstell-
walze nach der deutschen Offenlegungsschrift 31 17 516 in deren Randbereichen
PreRkraft-Korrekturabschnitte durch Stltzelemente gebildet sind, was bereits ein

oberflachlicher Blick auf die Figuren dieser Schrift zeigt.

Auch der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 2 ist daher nicht gewahrbar.

D) Zum Hilfsantraq 3

Anders verhalt es sich hinsichtlich des Hauptanspruchs des Hilfsantrags 3. Er ent-
halt gegenlber dem des Hilfsantrag 2 die weitere zusatzliche Mallnahme, dal die
Breite der Prel3kraft-Korrekturabschnitte in den Walzenrandbereichen geringer ist
als im Mittelbereich. Diese MalRnahme ist ebenfalls auf Seite 6, Absatz 3 der ur-
sprunglich eingereichten Beschreibung erwahnt, so dal® auch hier hinsichtlich der
Zulassigkeit des Anspruchs keine Bedenken bestehen.

Eine Anregung, bei der Walze nach der europaischen Patentanmeldung die Breite
der Prelkraft-Korrekturabschnitte und damit zugleich die Breite des jeweils zuge-
horigen Stutzelementes in den Walzenrandbereichen geringer auszubilden als im
Walzenmittelbereich, enthalt die europaische Patentanmeldung ersichtlich nicht.
Gleiches gilt fur die deutsche Offenlegungsschrift 31 17 516, denn dort werden zur
Erzielung unterschiedlich breiter Prel3kraft-Korrekturabschnitte Gruppen einer un-
terschiedlichen Zahl (4 +4+8+8+4 +4 =32 vgl S6 Abs 2 der deutschen Of-
fenlegungsschrift 31 17 516) von gleichbreiten Stutzelementen gebildet. Dies ent-
spricht ersichtlich nicht der beanspruchten Losung, bei der im Walzenrandbereich
fur schmalere Korrekturabschnitte Stutzelemente mit geringerer Breite als im Wal-

zenmittelbereich eingesetzt werden sollen. Zum Auffinden der beanspruchten Wal-
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ze konnte der Fachmann deshalb nicht auf bekannte Lésungen zurlickgreifen,
sondern er mufdte in einem Umfang tatig werden, der fachubliches Konnen erheb-
lich Ubersteigt.

Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 3 ist damit gewahrbar.

Die Patentanspriche 2 bis 6 des Hilfsantrags 3 betreffen Ausgestaltungen der
Walze nach Anspruch 1. Zusammen mit diesen sind daher auch die Unteranspru-
che gewahrbar.

E) Nachdem die Beschwerde im Umfang des Hilfsantrags 3 Erfolg hat, ist Uber
den Hilfsantrag 4 nicht zu entscheiden.

Ch. Ulrich Hovelmann Barton lhsen

br/Ko
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